BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 41/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 44 00 092.8-16

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kowalski
sowie der Richter Dipl.-Ing. Giel3en, Dipl.-Ing. Kuhn und der Richterin Hubner
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beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pru-
fungsstelle fur Klasse B 29 C des Patentamts vom 27. Mai 2003

aufgehoben.

2. Die Anmeldung wird zur Fortsetzung des Priufungsverfahrens an

das Patentamt zuriickverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Griunde

Am 4. Januar 1994 meldete die Beschwerdefihrerin das beim Patentamt unter
dem Aktenzeichen P 44 00 092.8-16 gefuhrte ,Verfahren zur Herstellung von
Fahrzeugluftreifen unter Einsatz von Mikrowellenenergie® als Zusatz zu ihrer
Hauptanmeldung P 43 29 145.7 an, die Offenlegung erfolgte am 6. Juli 1995. Auf
den Prufungsbescheid vom 6. Dezember 1996 hin wurde das Prufungsverfahren
zunachst mit Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse B 29 C vom 21. April 1997
bis zur Erteilung eines Patents auf die Hauptanmeldung bzw. bis zu deren ander-

weitiger endgultiger Erledigung ausgesetzt.

Nach Wegfall der Hauptanmeldung wies die Prifungsstelle mit Bescheid vom
8. April 2003 — der den patentanwaltlichen Vertretern der Anmelderin am
22. April 2003 gegen Sammelempfangsbekenntnis zugestellt wurde — darauf hin,
dass die auf ein Zusatzpatent gerichtete Anmeldung P 44 00 092.8-16 nur weiter-
bearbeitet werden kdénne, wenn der Antrag binnen Monatsfrist (beginnend mit der

Zustellung des Schreibens) in einen solchen auf Erteilung eines selbstandigen



Patents umgewandelt werde. Bei fruchtlosem Verstreichen der Frist werde die
Anmeldung gemall § 42 Abs. 3 PatG zuruckgewiesen werden. Daruber hinaus
enthielt das Schreiben den Hinweis, dass evtl. aufgelaufene Jahresgebuhren mit
Eingang der Erklarung beim Patentamt fallig werden und innerhalb von drei Mo-

naten zu zahlen sind.

In der Folgezeit gelangte weder der geforderte Antrag noch ein Zahlungsbeleg zu
den Amtsakten. Mit Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse B 29 C vom
27. Mai 2003, den Bevollmachtigten der Anmelderin zugestellt am 5. Juni 2003,
wies das Patentamt die Anmeldung aus den Grunden des Bescheids vom
8. April 2003 gemal § 42 Abs. 3 PatG zurtck.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Unter Vorlage eines
Schreibens vom 21. Mai 2003, wegen dessen Inhalt auf die Gerichtsakten Bezug
genommen wird, sowie einer vom selben Tag datierenden Einzugsermachtigung
Uber insgesamt € 1.420.- (jeweils in Kopie), macht sie geltend, den geforderten
Antrag ebenso wie einen Abbuchungsauftrag fir die zwischenzeitlich aufgelaufe-
nen Jahresgebuhren noch am 21. Mai 2003 und damit rechtzeitig beim Patentamt
eingereicht zu haben. Bei dieser Sachlage sei der Zuruckweisungsbeschluss vom

27. Mai 2003 zu Unrecht ergangen.
Die Beschwerdeflhrerin beantragt daher,
1. den Beschluss aufzuheben und das Erteilungsverfahren fur die
Anmelddung zur Erteilung eines selbstandigen Patents weiterzu-

fuhren,

2. die Beschwerdegebuhr zurtckzuerstatten.



Das Patentamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen und sie mit Verfigung vom
02. Juli 2003 dem Patentgericht zur Entscheidung vorgelegt. Wegen des

Sachstands im Ubrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die statthafte (§ 73 Abs. 1 PatG) und auch im Ubrigen zulassige (§§ 73 Abs. 2;
74 Abs. 1 PatG) Beschwerde hat hinsichtlich der erstrebten Aufhebung des Be-
scheids vom 27. Mai 2003 Erfolg. Dabei kann in diesem Zusammenhang dahin-
stehen, ob die Anmeldung bei Erlass des Beschlusses den von der Prufungsstelle
genannten Mangel fehlender Antragsumstellung aufwies, der eine Zurtckweisung
gemal § 42 Abs. 3 PatG rechtfertigte. Denn jedenfalls im Beschwerdeverfahren
hatte die Anmelderin die geforderte Erklarung, wonach sie —in Abwandlung des
ursprunglich auf ein Zusatzpatent gerichteten Antrags — nunmehr die Erteilung
eines selbstandigen Patents auf die Anmeldung P 44 00 092.8-16 begehrt, vorge-
legt und damit den angeflihrten Zurlickweisungsgrund ausgeraumt. Zwar hatte sie
damit die mit Bescheid vom 8. April 2003 gesetzte Monatsfrist nicht eingehalten;
dies ware jedoch unschadlich, insofern es sich hierbei nicht um eine Ausschluss-
frist, deren Versaumnis kraft Gesetzes einen unmittelbaren Rechtsnachteil nach
sich zieht, handelte (vgl. Schulte, PatG, 5. Aufl., § 123 Rdn. 17 lit.c.). Demnach
wurde dem Zurlckweisungsbeschluss vom 27. Mai 2003 — jedenfalls mit Einrei-
chung der den Erteilungsantrag umstellenden Erklarung im Beschwerdeverfah-
ren — die Grundlage entzogen, so dass der Bescheid bereits aus diesem Grunde

aufzuheben war.

Soweit die Beschwerdefuhrerin des weiteren die Fortsetzung des Erteilungsver-
fahrens begehrt, verweist der Senat in Ausubung des ihm in § 79 Abs. 3 PatG ein-
geraumten Ermessens die Anmeldung zur weiteren Prifung an das Patentamt

zurtck (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG). Der Anmelderin wird nunmehr insbesondere Ge-



legenheit zu geben sein, die im Prufungsbescheid vom 06. Dezember 1996 ge-

rugten sachlichen Mangel der Anmeldung zu beheben.

2. Daruber hinaus war auch dem Begehren der Anmelderin auf Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr zu entsprechen, § 80 Abs. 3 PatG. Denn der angefochtene
Beschluss vom 27. Mai 2003 beruhte — unabhangig von den Darlegungen unter
oben, Ziff. 1. — auch auf einer fehlerhaften Sachbehandlung seitens des Patent-
amts, insofern die Behorde es unterlassen hat, die geforderte Erklarung Uber die
Umstellung des Erteilungsantrags, die zur Uberzeugung des Senats rechtzeitig in
ihren Einflussbereich gelangt war, in ihre Entscheidung mit einzubeziehen. Zwar
findet sich in den Verwaltungsakten weder eine (den Antrag auf Erteilung eines
selbstandigen Patents enthaltende) Eingabe der Bevollmachtigten der Anmelderin
vom 21. Mai 2003, noch die mit der Beschwerde ebenfalls in Kopie vorgelegte
Einzugsermachtigung fur die 3. bis 10. Jahresgebuhr uber € 1.420.- vom selben
Tag. Allerdings weist das Kontoblatt vom 06. Juni 2003 (Bl. 31 VA) fur den 21.
Mai 2003 Einzahlungen der Bevollmachtigten der Anmelderin fur die 3. bis 10.
Jahresgeblhr in Hohe von insgesamt € 1.420.- aus. Vor dem Hintergrund, dass
nach § 2 PatKostZV bei Ubergabe oder Ubersendung einer Einzugserméchtigung
der Tag ihres Eingangs beim Patentamt als Einzahlungstag gilt, Iasst diese Bu-
chung nur den Schluss zu, dass jedenfalls die Einzugsermachtigung bereits am
21. Mai 2003 bei der Behorde eingegangen war. Hat die Anmelderin jedoch dieses
Dokument rechtzeitig Ubermittelt, ohne dass es zu den Akten gelangt ware, so
spricht alles dafur, dass die antragsumstellende Erklarung vom 21. Mai 2003
ebenfalls bereits zum damaligen Zeitpunkt in den Machtbereich des Patentamts
gelangt war. Denn dass der Bevollmachtigte der Anmelderin die Einzugsermachti-
gung ohne weiteres Anschreiben bei der Behorde eingereicht hatte, dass er ins-
besondere auf diese Weise Gebuhren entrichtet hatte, die ohne Umstellung des
ursprunglichen Antrags Uberhaupt nicht angefallen waren (§ 17 Abs. 2 S. 1, 2
PatG), entbehrt jeglicher Plausibilitat. Zur Uberzeugung des Senats ist daher da-
von auszugehen, dass der Antrag auf Erteilung eines selbstandigen Patents vom

21. Mai 2003 mit gleicher Post in den Einflussbereich des Patentamts gelangt war



wie die vom selben Tag datierende Einzugsermachtigung. Dementsprechend war
der Mangel, auf den der Zurickweisungsbeschluss der Prufungsstelle fur Klasse
B 29 C gestutzt war, im Zeitpunkt der Entscheidung tatsachlich nicht mehr gege-
ben, so dass sich die Sachbehandlung als fehlerhaft darstellt. Dabei ist unerheb-
lich, dass der Antrag der Prifungsstelle offensichtlich nicht vorlag. Denn Organi-
sationsmangel der Behorde, in deren Folge Schriftsticke verspatet oder wie hier,
gar nicht zu den Akten gelangen, kdnnen nicht dem Betroffenen angelastet wer-
den (vgl. BPatGE 13, 65, 69; 16, 39; 17, 241).

Hatte demnach bei ordnungsgemaller Sachbehandlung der Zurickweisungsbe-
schluss nicht erlassen werden durfen, ware in diesem Fall auch die Beschwerde
nicht erforderlich geworden und die Beschwerdegebihr mithin nicht angefallen. Es
entspricht der Billigkeit, die Beschwerdefuhrerin von Kosten freizustellen, die ihr
nur infolge patentamtlichen Fehlverhaltens erwachsen sind. Deshalb war auch die

Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Kowalski GielRen Kuhn Hubner
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