BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 46/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 39 43 860.0-21

wegen Aufhebung des Erteilungsbeschlusses

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schilke sowie die

Richterinnen PlUschel und Schuster

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fur Klasse B 60 T des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 30. August 2002 aufgehoben.

Die Sache wird zur erneuten Prufung und Entscheidung an

das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Die verfahrensgegenstandliche Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen
P 39 43 860.0, die ein "Verfahren und (eine) Vorrichtung zur Regelung einer Fahr-
zeugbewegung" Dbetrifft, ist durch Teilung aus der Stammanmeldung
P 39 19 347.0-21 entstanden.

Nach einer Anhorung durch die Prufungsstelle reichte die Anmelderin am 8. Ja-
nuar 2002 als Hauptantrag zwei neue Anspriche und als Hilfsantrag zwei weitere
Anspriche ein. In der Patentamtsakte findet sich ein Aktenvermerk des Prifers
vom 19. August 2002 uber ein Telefonat mit Patentanwalt K... des Inhalts, dass

die von der Priifungsstelle vorgeschlagenen Anderungen im einzelnen besprochen
und genehmigt worden seien und auf die Ubersendung einer Niederschrift (iber

das Gesprach verzichtet worden sei.

Mit Beschluss vom 30. August 2002 erteilte das Patentamt ein Patent auf Grundla-
ge der Hilfsantrage. Dieser Beschluss wurde der Anmelderin am 9. Septem-
ber 2002 zugestellt.



Mit der am 30. September 2002 eingegangenen Beschwerde begehrt die Anmel-
derin, das Patent auf Basis der Anspriuche 1 und 2 des Hauptantrags vom 8. Ja-

nuar 2001 zu erteilen.

Auf telefonische Anfrage des Senats hat Patentanwalt K... erklart, er habe nicht
zugestimmt, den Hilfsantrag an die Stelle des Hauptantrags zu setzen. Entgegen
seiner Ankundigung hat er jedoch hierzu in der Beschwerdebegrindung nicht

mehr schriftlich Stellung genommen.

Die Beschwerde ist zuldssig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als der Ertei-
lungsbeschluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Pa-
tentamt zurlckzuverweisen ist, § 79 Abs 3 Nr. 2 PatG. Daruber hinaus ist die

Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen, § 80 Abs 3 PatG.

1. Die Beschwerde ist zulassig; sie ist insbesondere rechtzeitig eingelegt, § 73
Abs 2 PatG; die erforderliche Beschwerdegebuhr gemafl Nr 411 100 des Gebuh-
renverzeichnisses zu § 2 Abs 1 PatKostG ist gezahlt. Es liegt auch eine Beschwer
formeller Art (vgl Busse, PatG, 6. Aufl § 73 Rdnr 57, 58) vor, deren schlussige Be-
hauptung fur die Erflllung der Zulassigkeitsvoraussetzung genugt. Die Beschwer-
defuhrerin macht geltend, anstelle des Hauptantrags habe die Prifungsstelle den
Hilfsantrag der Patenterteilung zugrundegelegt. Dies reicht fur die Behauptung ei-
ner Beschwer aus; ob sie tatsachlich gegeben ist, ist eine Frage der Begriundetheit

der Beschwerde.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Das Patentamt hat das Patent
auf der Grundlage des Hilfsantrags erteilt und Uber den Hauptantrag keinerlei Ent-
scheidung getroffen, obwohl der Erteilungsantrag in erster Linie auf den Hauptan-
trag gestutzt war. Das Patentamt ist an den Erteilungsantrag gebunden; ein Patent

darf nicht abweichend von der vom Anmelder schriftlich eingereichten oder einer



schriftlichen gebilligten geanderten Fassung der Anmeldeunterlagen erteilt werden
(vgl Busse, aaO, § 48 Rdnr 17).

Die Anmelderin hat ihren (Haupt-)Antrag vom 8. Januar 2002 wahrend des Ertei-
lungsverfahrens nicht geandert. Eine Antragsanderung ist insbesondere nicht aus
der Telefonnotiz vom 19. September 2002 herzuleiten. Dies ware nur dann mog-
lich, wenn sich aus ihr ein Verzicht auf den Hauptantrag ergabe. Schon nach dem
Wortlaut der Telefonnotiz, in dem weder Haupt- noch Hilfsantrag erwahnt sind, ist
das nicht der Fall. Im Ubrigen ist der Verzicht auf einen Antrag eine Verfahrens-
handlung, die in dem von dem Grundsatz der Schriftlichkeit beherrschten Patent-
erteilungsverfahren aus Grunden der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit schrift-
lich vorgenommen werden muss (BPatGE 25, 141f). Daflr reicht die bloRe Tele-
fonnotiz nicht aus; die Anmelderin hatte die Anderung ihres Antrags schriftlich be-
statigen mussen. Dafur spricht auch Ziffer 3.3.5.3. der Prufungsrichtlinien in der
Fassung vom 2. Juni 1995. Danach soll eine schriftliche Bestatigung des Ergeb-
nisses einer telefonischen Ricksprache erbeten werden. In Ziffer 3.6.3. der ab
1. Marz 2004 geltenden Priufungsrichtlinien ist das Erfordernis einer schriftlichen
Bestatigung zwar nicht mehr enthalten; trotzdem wird auch dann fur eine wirksa-
me Antragsanderung ein bloRes Telefongesprach nicht ausreichen.

Das Patentamt hatte also, wenn es den Erteilungsbeschluss nur auf den Hilfsan-
trag stitzen wollte, den Hauptantrag mit entsprechender Begrindung zurickwei-

sen mussen.

Nachdem das nachgesuchte Patent somit in unzulassiger Weise abweichend vom
Antrag erteilt worden ist, ist der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass
der Senat in der Sache selbst entscheidet, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG. Die Prifungs-
stelle wird nunmehr Uber die Erteilung des Patents nach MalRgabe der von der An-
melderin gestellten Antrage und genehmigten Unterlagen erneut zu beschlie3en

haben.



Von der Zurtickverweisung der Sache ist auch der durch die im vorliegenden Be-
schwerdeverfahren abgegebene weitere Teilungserklarung abgetrennte Teil der
Anmeldung erfasst. Bei Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren
erstreckt sich die Zustandigkeit des Beschwerdegerichts nach standiger Recht-
sprechung auch auf die Trennanmeldung (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 39 Rdnr 76
mwNw). Der Senat hat jedoch auch diese betreffend von einer Entscheidung in
der Sache abgesehen, § 79 Abs 3 Nr 1 PatG, da das Patentamt insoweit noch kei-

nerlei Sachentscheidung getroffen hat.

Die Anordnung der Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr beruht auf § 80 Abs 3
PatG. Die Rickzahlung ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht, dh,
wenn die Beschwerde bei sachgerechter Behandlung durch das Patentamt ver-
meidbar gewesen ware. Bei Verfahrensfehlern mussen diese fur die Beschwerde-
einlegung ursachlich gewesen sein. Dabei sind samtliche Umstande des Falles,
einschliellich des Verhaltens der Beteiligten zu wirdigen (vgl Busse, aaO, § 80
Rdnr 95, 97). Hier hat das Patentamt verfahrensfehlerhaft das Patent abweichend
vom Antrag erteilt. Die Anmelderin war gezwungen, Beschwerde einzulegen,
wenn sie die Patentfahigkeit bei Zugrundelegung des von ihr gestellten Hauptan-
trags Uberprifen lassen wollte. Der Senat halt es deshalb fir billig, die Beschwer-
degebuhr zurlckzuerstatten, wenn auch nicht ersichtlich ist, dass der Vermerk

uber das Telefonat vom 19. August 2002 inhaltlich nicht den Tatsachen entspricht.

Schilke Pischel Schuster

Be



