BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 55/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 34 315.1-26

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) am 13. Marz 2003 durch den
Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Dellinger und die Richter Sekretaruk,
Dipl.-Ing. Harrer und Dipl.-Ing. Schmitz

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Auf die Erinnerung wird der Beschluss des Bundespa-

tentgerichts vom 20. Dezember 2001 aufgehoben.

2. Auf die Beschwerde werden die Beschlusse des Deut-
schen Patent- und Markenamts, Prufungsstelle fur Klas-
se A 41 D vom 20. April 1998 und vom 24. August 2001
aufgehoben und die Sache zur erneuten Prifung und
Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurickverwiesen.

3. Die Beschwerdegebuhr wird zuruckgezahlt.

Grinde

Die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

Vorrichtung zur reversiblen Anbringung von Gegenstanden

im Kragenbereich eines Oberbekleidungsstlickes

ist nach vorangegangenen Prufungsbescheiden mangels Vorliegens einer erfinde-
rischen Tatigkeit zunachst mit Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse A 41 D vom
20. April 1998 zuruckgewiesen worden. Zur Begrundung bezieht sich diese Ent-
scheidung auf einen Prufungsbescheid vom 31. Oktober 1997. Dessen Zugang ist
in den Akten nicht belegt, insbesondere ist eine formliche Zustellung nicht vor-
genommen worden. Da sich herausstellte, dass die Zustellung des (ersten)
Beschlusses unwirksam war, hat die Prifungsstelle des Patentamts die

Anmeldung mit Beschluss vom 24. August 2001 noch einmal mit identischer



Begrindung zurickgewiesen. Dieser (zweite) Beschluss wurde der Anmelderin

am 6. September 2001 zugestellt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 12. September 2001 einge-
gangenen Beschwerde, in der sie ua Ausfihrungen macht, weshalb sie der Auf-
fassung ist, dass eine Beschwerdegebuhr nicht anfalle. Mit Schreiben vom
4. Dezember 2001 wurde sie darauf hingewiesen, dass die Beschwerdegebuhr in
jedem Falle zu zahlen sei, worauf sie beantragt hat, den geforderten Betrag bis
Ende Dezember 2001 begleichen zu konnen. Mit Beschluss vom 20. Dezem-
ber 2001 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts festgestellt, dass die
Beschwerde mangels Zahlung der Beschwerdegebuhr als nicht erhoben gilt. Nach
Zustellung am 5. Januar 2002 hat die Anmelderin am 8. Januar 2002 Erinnerung
eingelegt, der die Rechtspflegerin nicht abgeholfen hat. Am 20. September 2002

wurde die Beschwerdegebuhr dann eingezahlt.

a) Die gemall § 23 Abs. 2 RpflG zulassige Erinnerung ist begrindet. Die Fest-
stellung, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, durfte nicht erfolgen, da der
Anmelderin Wiedereinsetzung in die versdumte Frist zur Zahlung der Beschwerde-
gebuhr zu gewahren ist. Die versdumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist
nachgeholt worden. Von daher ist Wiedereinsetzung auch ohne Antrag zu gewah-
ren (§ 123 Abs. 2 Satz 3 PatG).

Die Wiedereinsetzung ist zulassig. Die Beschwerdegebuhr wurde am 20. Septem-
ber 2002 und damit innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses
bezahlt. Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses ist der Zugang des gerichtlichen
Schreibens vom 5. September 2002, in dem der Senatsvorsitzende der Anmelde-
rin die Rechtslage vollstandig erlautert hat. Dies war auch noch innerhalb der Jah-

resfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG. Diese begann mit Zustellung des ange-



fochtenen Beschlusses am 6. September 2001 und endete demgemal ein Jahr
nach Ablauf der Beschwerdefrist, damit am 6. Oktober 2002.

Die Wiedereinsetzung ist auch in der Sache gerechtfertigt, da die Anmelderin
ohne Verschulden gehindert war, die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebuhr
einzuhalten. Sie befand sich in einem entschuldbaren Rechtsirrtum. Mit Einlegung
der Beschwerde tat sie ihre Auffassung kund, dass wegen des vorangegangenen
Zustellfehlers eine Beschwerdegebuhr nicht bezahlt werden musse. Obwohl noch
drei Wochen Zeit waren und die Akten bereits am 14. September 2001 dem Prifer
vorgelegt wurden, erging keine klarende Mitteilung an die Anmelderin. Diese
erging erst nach Ablauf der Beschwerdefrist mit dem gerichtlichen Schreiben vom
4. Dezember 2001. Am 15. Dezember 2001 stellte die Anmelderin den Antrag, den

geforderten Betrag bis Ende Dezember begleichen zu kénnen.

Dieser Stundungsantrag wurde nicht beschieden, obwohl der ersichtlich rechtlich
unbeholfenen Anmelderin zumindest ein Hinweis auf die Mdoglichkeit der Verfah-
renskostenhilfe hatte erteilt werden kénnen. Somit ist von einem Wegfall des Hin-
dernisses erst durch Zugang des gerichtlichen Schreibens vom 5. Septem-
ber 2002 auszugehen, worauf noch die Zahlung der Beschwerdegebuhr innerhalb
der Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG erfolgt ist.

b) Der (erste) Beschluss vom 20. April 1998 ist in einem mit schweren Fehlern
behafteten Verfahren ergangen, weshalb er aufzuheben und das Verfahren zur
erneuten Prufung und Beschlussfassung an das Deutsche Patent- und Markenamt
zuruckzuverweisen ist. Nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG kann das Patentgericht die
Entscheidung der Prufungsstelle aufheben ohne in der Sache zu entscheiden,

wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet.



Dies ist hier der Fall. Der Beschluss der Prifungsstelle nimmt auf Grinde Bezug,
zu denen sich die Anmelderin nicht in der prozessual vorgesehenen Weise aul3ern

konnte.

Nach §§ 48 Satz 2, 42 Abs. 3 Satz 2 PatG ist dem Patentsucher vor der Entschei-
dung Gelegenheit zu geben, sich zu den Umstadnden zu aufern, auf die die
Zuruckweisung der Patentanmeldung gestiutzt werden soll. Diese Umstande fin-
den sich im Prufungsbescheid vom 31. Oktober 1997. Dessen Zugang an die
Anmelderin ist jedoch nicht ersichtlich, insbesondere ist nicht nach der Hausverfi-
gung des Leiters der Hauptabteilung Patentwesen vom 30. November 1992
- 1414 E — H1 vorgegangen worden, die eine (nochmalige) Zustellung dann vor-
schreibt, wenn auf einen formlos hinausgegebenen Prufungsbescheid keine Reak-
tion erfolgt und die Einhaltung des verfassungsrechtlich gewahrleisteten Rechts
des Anmelders auf die Gewahrung rechtlichen Gehors Art. 103 Abs. 1 GG sicher-

stellen soll.

Bezieht sich der Beschluss der Prifungsstelle zu seiner Begrindung auf einen
Prufungsbescheid, dessen Zugang nicht nachgewiesen werden kann, so fehlt es
auch an der in § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgeschriebenen Begriundung der Ent-
scheidung, da fur den Patentsucher nicht erkennbar ist, auf welche Tatsachen das

Patentamt seine Entscheidung stitzt.

c) Der (zweite) Zuruckweisungsbeschluss vom 24. August 2001 ist auch deshalb

aufzuheben, da er rechtswidrig ist.

Uber die Anmeldung wurde bereits durch Zurlickweisungsbeschluss vom
20. April 1998 entschieden, dessen Zustellung sich in der Folgezeit als fehlerhaft
herausstellte. Fur eine weitere (identische) Entscheidung fehlte nach Abschluss
des Verfahrens jegliche Grundlage. Vielmehr hatte der existente (erste) Beschluss

erneut zur Zustellung hinausgegeben werden mussen.



d) Die Beschwerdegeblhr ist zurlickzuzahlen. § 80 Abs. 3 PatG bestimmt, dass
das Patentgericht anordnen kann, dass die Beschwerdegebuhr zurickgezanhlt
wird. Voraussetzung ist, dass dies der Billigkeit entspricht. Dies erfolgt in den Fal-
len, die vom Regelfall der Pflicht zur Zahlung einer erfolgsunabhangigen
Beschwerdegebulhr abweichen und ist flr den Fall anerkannt, dass das Verfahren
vor dem Patentamt an einem schweren Fehler leidet. Davon ist hier auszugehen,
da sowohl die Verweigerung des rechtlichen Gehors als auch einer identischer
Zuruckweisung - ohne vorherige Aufhebung des ersten Beschlusses beispiels-
weise im Abhilfeverfahren nach § 73 Abs. 3 Satz 1 PatG schwere Verfahrensfehler
darstellen.

Dellinger Sekretaruk Harrer Schmitz

Na/Fa



