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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 29 600.9-51

wegen Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schilke sowie die

Richterinnen PlUschel und Schuster

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Ruckzahlung der Beschwerdegeblhr wird angeordnet.

Grinde

Die Anmelderin reichte am 10. Juli 1997 beim Patentamt eine Patentanmeldung
mit der Bezeichnung "Mustervergleichstberprifungssystem und -verfahren, die
ein Grauwertpunktraster verwenden" ein. Beigeflgt waren eine Beschreibung, Sei-
ten 1 bis 42, Patentanspriche 1 bis 17 und 27 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1
bis 33.

Auf den Prufungsbescheid vom Januar 2003, in dem die Anmelderin gebeten wur-
de, die im September 1999 eingereichten geanderten Unterlagen in Reinschrift
einzureichen, reichte die Anmelderin am 3. April 2003 neue Patentanspriche 1
bis 4 und 14 bis 17 sowie neue Beschreibungsseiten 7, 7a und 8 bis 12 ein, die
die bisher eingereichten Patentanspriche 1 bis 4 und 14 bis 17 sowie die bisheri-

gen Beschreibungsseiten 7, 7a, 7b und 8 bis 12 ersetzen sollten.

Durch Beschluss vom 6. Mai 2003 hat die Prifungsstelle fur Klasse G 03 F ein Pa-
tent mit folgenden Unterlagen erteilt: Beschreibung Seiten 1 bis 6, 13 bis 39, ein-
gegangen am 10. Juli 1997, Seiten 7 bis 12, eingegangen am 3. April 2003; Pa-
tentanspriche 1 bis 17, eingegangen am 3. April 2003; Zeichnungen mit Figuren 1

bis 33, eingegangen am 10. Juli 1997.

Auf den am 14. Mai 2003 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin zunachst mit
am 20. Mai 2003 eingegangenem Schriftsatz Berichtigung beantragt und um be-
schleunigte Bearbeitung gebeten, da anderenfalls Beschwerde eingelegt werden

musste. Bei den Unterlagen fir die Patenterteilung fehle zum einen die am



3. April 2003 eingereichte Beschreibungsseite 7a, zum anderen seien die mal3-
geblichen Patentanspruche nicht samtlich am 3. April 2003 eingereicht worden,
sondern nur die Patentansprtche 1 bis 4 und 14 bis 17; die Ubrigen Patentanspru-
che 5 bis 13 seien ursprunglich eingereicht. Am 13. Juni 2003 hat die Anmelderin
gegen den Erteilungsbeschluss Beschwerde eingelegt und um entsprechende Be-

richtigung gebeten.

Die Prufungsstelle fir Klasse G 03 F hat durch Berichtigungsbeschluss vom
23. Mai 2003 den Erteilungsbeschluss vom 6. Mai 2003 dahin berichtigt, dass den
Erteilungsunterlagen entsprechend dem Antrag der Anmelderin statt der Anspru-
che 1 bis 17 vom 3. April 2003 die Anspriche 1 bis 4, 14 bis 17, eingegangen am
3. April 2003, und die Anspruche 5 bis 13, eingegangen am 10. Juli 1997, zugrun-
de gelegt werden. Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 23. Juni 2003 zuge-

gangen.

Auf den Hinweis des Senats, dass im Falle eines Berichtigungsbeschlusses die
berichtigte Fassung rickwirkend an die Stelle der vorherigen Fassung trete, so
dass es der Beschwerde an der notigen Beschwer fehlen wirde, hat die Anmelde-
rin die Beschwerde zurickgenommen, den zuvor gestellten Antrag auf Ruckzah-
lung der Beschwerdegebuhr aber aufrechterhalten. Zur Begrindung des Antrags
tragt sie vor, sie habe innerhalb der Beschwerdefrist hdchstvorsorglich Beschwer-
de einlegen mussen, da ihr der Berichtigungsbeschluss erst nach Ablauf der Be-

schwerdefrist zugegangen sei.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr, der auch nach der Rucknah-
me der Beschwerde statthaft ist, § 80 Abs 4 PatG, ist begrundet.



Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr gemaly § 80 Abs 3 PatG ist dann billig,
wenn bei ordnungsgemalier und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde
und damit die Einzahlung der Beschwerdegebihr hatten vermieden werden kon-
nen (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 73 Rdn 144). Das ist hier der Fall.

Der Erteilungsbeschluss vom 6. Mai 2003 in der ursprunglichen Fassung ist fehler-
haft gewesen. Ein Patent darf grundsatzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt
ist (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 7). Hinsichtlich der Patentanspriche ist der An-
trag der Anmelderin sinngemaf darauf gerichtet gewesen, ihr ein Patent mit den
am 3. April 2003 eingegangenen Patentansprichen 1 bis 4 und 14 bis 17 sowie im
ubrigen mit den urspringlich eingereichten Patentansprichen 5 bis 13 zu erteilen.
Von diesem Antrag ist der Erteilungsbeschluss abgewichen, in dem ein Patent un-
ter Zugrundelegung der am 3. April 2003 eingereichten Patentanspriche 1 bis 17
erteilt worden ist. Hinsichtlich der Beschreibung ist hingegen keine Abweichung
vom Antrag der Anmelderin festzustellen, denn bei Nennung der am 3. April 2003
eingereichten Beschreibungsseiten 7 bis 12 sind alle dazwischenliegenden Seiten
erfasst, also auch die Seite 7a, mag sie auch nicht ausdricklich genannt worden
sein. Dieser schwere Fehler hinsichtlich der zugrundegelegten Patentanspriche
ist auch offensichtlich gewesen, denn am 3. April 2003 sind Uberhaupt keine Pa-
tentanspriche 5 bis 13 eingereicht worden, sondern nur die Patentanspriche 1
bis 4 und 14 bis 17; hinsichtlich der Patentansprtiche 5 bis 13 liegt nur eine einzi-

ge Fassung vor, namlich die ursprunglich eingereichte Fassung vom Anmeldetag.

Durch den Berichtigungsbeschluss vom 23. Mai 2003 ist dieser Fehler vom Pa-
tentamt zwar beseitigt worden, mit der Folge, dass die berichtigte Fassung des Er-
teilungsbeschlusses ruckwirkend an die Stelle der vorherigen Fassung tritt, mithin
ausschlieBlich der Erteilungsbeschluss in der berichtigten Fassung mafigebend ist
(vgl Zoller, ZPO, 24. Aufl, § 319 Rdn 25). Die Anmelderin, die dem Patentamt die-
sen Fehler unverziglich nach Erhalt des Erteilungsbeschlusses angezeigt hat, hat
aber wahrend des Laufs der Beschwerdefrist keinerlei Mitteilung vom Patentamt

erhalten, ob dieser Fehler im Wege eines Berichtigungsbeschlusses behoben



wird. Zwar kann eine Berichtigung von Beschlissen entsprechend § 319 ZPO
auch nach Eintritt der Rechtskraft erfolgen (vgl Zoller, aaO, § 319 Rdn 21), doch
konnte sich die Anmelderin nicht sicher sein, ob tatsachlich eine Berichtigung er-
folgen wird und sich damit eine Beschwerdeeinlegung ertbrigt. Denn wann eine
offenbare Unrichtigkeit vorliegt, wird in der Rechtsprechung nicht einheitlich beant-

wortet.

Da es ohne den Fehler im Erteilungsbeschluss nicht zur Einlegung der Beschwer-
de gekommen ware, entspricht die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr unter die-
sen Umstanden der Billigkeit.

Schilke Puschel Schuster
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