BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 81/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 34 085.4-31

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 19. Juli 2010 durch den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt als Vorsit-
zenden, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner sowie den

Richter Dipl.-Ing. Gottstein

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird festgestellt, dass in dem
Verfahren Uber die Patentanmeldung 102 34 085.4-31 bisher kein
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts ergangen und
deswegen die Beschwerde der Patentanmelderin gegenstandslos
ist.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebthr in der vollen Héhe von

200,- € wird angeordnet.

Grinde

Die Anmelderin hat am 26. Juli 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine
Patentanmeldung eingereicht mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Analyse von
Farbabweichungen von Bildern mit einem Bildsensor”. Geltend gemacht wurden
insg. 12 Patentanspriche.

Die Amtsakte enthalt als Blatt 49 das Formblatt P 2704.0, 1.95, das oben rechts
die Uberschrift tragt: ,Zuriickweisung einer Patentanmeldung®. Abschnitt I. dieses
Formblattes hat die Uberschrift ,I. BeschluR“. Dieser Abschnitt enthalt - teils als

Vordruck, teils als handschriftliche Erganzung des Vordrucks - folgende Angaben:
,Die Patentanmeldung der K... Aktiengesellschaft in ...
betreffend Verfahren zur Analyse von Farbabweichungen von Bil-

dern mit einem Bildsensor

wird auf Grund 8 48 des Patentgesetzes zuriickgewiesen*



Unten links unterhalb dieser Angaben lautet der Vordruck: ,An den Schluss der

Grinde ist zu setzen:* . Darunter folgt u. a.:

.2. Bezeichnung der Prifungsstelle, Name und Hausruf des Pri-

fers wie nebenstehend.”

Auf derselben Hohe rechter Hand sind in dem Formular folgende Worte vorge-
druckt:

,Munchen, den

(ggf. Datum der Anhérung)

Prifungsstelle 11. / fur Klasse “

Auf der Zeile von ,Mlnchen, den ..." ist handschriftlich das Datum ,,29. April 2005*
eingetragen. Die Worte ,Prifungsstelle 11.“ sind handschriftlich gestrichen und
hinter den Worten ,fiur Klasse ...“ ist handschriftlich die Bezeichnung ,HO4N* ein-
getragen.

Unter dem Abschnitt I. folgt der Abschnitt 1., zu dem das Formular linksbindig fol-

genden Vordruck enthalt:

. An Gruppenleiter zur Kenntnisnahme*

Auf derselben Zeile folgt rechtsbiindig folgender Vordruck:

Unterschrift des Prifers, Hausruf*



Uber der durchgehenden Linie dieses Vordrucks steht die Unterschrift des Priifers,
dessen Name unterhalb der durchgehenden Linie auch als Stempeldruck wieder-

gegeben ist.

Auf Abschnitt Il. folgt - immer noch auf Bl. 49 der Amtsakte - Abschnitt Ill. mit der
Uberschrift lIl. Verfiigung®. Dieser Abschnitt ist ausweislich des Formulars fiir
Verfligungen eines Burosachbearbeiters oder eines Sachbearbeiters vorgesehen.

Auf Blatt 49 der Amtsakte folgen 5 Blatt maschinenschriftlicher Begriindungstext,
Bl. 50 bis 54 der Amtsakte, der auf der oberen Hélfte von BIl. 54 mit folgendem
Satz endet:

JAuf die im Ubersendungsschreiben enthaltene Rechtsmittelbeleh-

rung wird hingewiesen.”

Darunter ist die Seite leer.

Bl. 55 bis 60 der patentamtlichen Akte sind als Ausfertigung von Bl. 49 bis 54 an-
gelegt, enthalten jedoch keine vollstdndige Abschrift. Denn die Angabe in Ab-
schnitt I. auf Bl. 49 der Amtsakte, wonach die Anmeldung aufgrund von § 48 PatG
zuruckgewiesen werden sollte, wurde nicht Gbernommen. Unter dem Ende des
Textes fur eine Beschlussbegriindung am Ende der Ausfertigung, Bl. 59 der Amt-
sakte, ist der Name des Prufers, dessen Name bereits auf Bl. 49 der Amtsakte er-
scheint, maschinenschriftlich vermerkt. Der Priufer hat die Ausfertigung jedoch we-
der an dieser Stelle noch an einer anderen unterschrieben. Unterschrieben hat die

Ausfertigung lediglich die ausfertigende Regierungsangestellte.

Eine weitere Ausfertigung entsprechend Bl. 55 bis 60 der Amtsakte ist der Anmel-
derin zugestellt worden. Diese hat daraufhin Beschwerde eingelegt und zugleich

die Beschwerdegeblhr entrichtet.



Mit richterlichem Bescheid vom 8. Juli 2010, BIl. 33 ff. der Gerichtsakte, ist die An-
melderin darauf hingewiesen worden, dass sich die bei der Amtsakte befindlichen
Unterlagen mdoglicherweise nicht als wirksam erlassener Beschlusstext qualifizie-
ren lieBen und der Senat deswegen unter Umstanden entscheiden misse wie er-
kannt. Daraufhin hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 9. Juli 2010, Bl. 41 der
Gerichtsakte, den urspringlich gestellten Antrag auf Durchfuhrung einer mandli-
chen Verhandlung zuriickgenommen und beantragt, im schriftlichen Verfahren zu

entscheiden.

Die Beschwerde ist zulassig, aber gegenstandslos.

1. Die Beschwerde ist zulassig, denn das Patentamt hat mit der Zustellung einer
Beschlussausfertigung entsprechend BI. 55 bis 60 der Amtsakte bei der Patent-
anmelderin den Anschein erweckt, als sei unter dem 29. April 2005 ein wirksamer
Beschluss ergangen. Schon ein solcher Anschein hat fur die Patentanmelderin
eine formelle Beschwer begriundet, die sie nur im Wege der Einlegung einer Be-
schwerde beseitigen konnte.

2. Die Beschwerde ist jedoch gegenstandslos, weil in dem Verfahren Uber die
Patentanmeldung 102 34 085.4-31 bisher kein Beschluss des Deutschen Patent-

und Markenamts ergangen ist.

Dass das Patentamt einen wirksamen Beschluss erlassen hat, kann nur in Form
einer inhaltlich vollstandigen und im Ubrigen korperlich einheitlichen und durch-
gehenden Beschlussurkunde belegt werden, die am Ende des Beschlusstextes
die Unterschrift des Prifers tragt und sich bei der Amtsakte befinden muss. Eine

solche Urkunde lasst sich in der Amtsakte nicht feststellen.



2.1 Der auf Blatt 49 der patentamtlichen Akte in den Abschnitten |. und Il. des
Formblattes P 2704.0 enthaltene Text hat weder fur sich genommen noch zu-
sammen mit dem sich anschlieRenden Begrindungstext auf Bl. 50 bis 54 der
Amtsakte den rechtlichen Charakter einer Beschlussurkunde. Zwar ist Abschnitt 1.
auf Bl. 49 der Amtsakte mit dem Wort ,Beschluss* Uberschrieben und enthalt -

u. a. - die Wortfolge

,Die Patentanmeldung der K... Aktiengesellschaft in ...
betreffend Verfahren zur Analyse von Farbabweichungen von Bil-

dern mit einem Bildsensor

wird auf Grund § 48 des Patentgesetzes zuriickgewiesen

Aber der Prifer hat weder diese Tenorierung noch die auf Bl. 50 bis 54 der Amt-
sakte folgende Beschlussbegrindung unterschrieben, sodass schon deswegen

keine formliche Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vorliegt.

Die in Abschnitt Il. GUber dem Vordruck ,Unterschrift des Prufers, Hausruf* befindli-
che Unterschrift des Prufers kommt deswegen nicht als Unterschrift unter der im
Vordruck von Abschnitt I. vorgesehenen Tenorierung in Betracht, weil diese Un-
terschrift nach dem Konzept des Formulars nicht mehr zu Abschnitt I. gehort, son-
dern zu Abschnitt Il.. Abschnitt Il. ist als eine Verfiigung des Prifers gestaltet, mit
der die Vorlage der Akte beim zustdndigen Gruppenleiter angeordnet wird. Eine
etwa bestehende Unterzeichnung von Abschnitt Il. durch den Prifer kann nicht
gleichzeitig als Unterschrift unter den vorangegangenen Abschnitt I. gelten. Denn
ein Zuruckweisungsbeschluss im patentrechtlichen Anmeldungsverfahren, zu dem
der Abschnitt I. einen Bestandteil beisteuern soll, hat eine grundsatzlich andere
Rechtsnatur als die im Abschnitt Il. vorgesehene Verfigung. Ein Zuriickweisungs-

beschluss ist ein nach auf3en gerichteter individueller Rechtssetzungsakt, muss



und soll also AuBenwirkung entfalten. Dagegen ist eine Verfugung fur den behdor-
deninternen Geschéaftsgang bestimmt, kann und soll also gerade keine Aul3enwir-
kung entfalten.

2.2 Die bei der Amtsakte befindliche Beschlussausfertigung auf den Seiten 55 bis
60 hat nur die Rechtsnatur einer amtlichen Abschrift, mit deren Erteilung amtli-
cherseits stillschweigend behauptet wird, dass sich ein gleichlautender und wirk-
samer Beschluss bei der Amtsakte befindet. Eine solche Abschrift kann nicht an

die Stelle des eigentlichen Beschlusses treten.

2.3 Da bei dieser Sach- und Rechtslage das Zustandekommen eines wirksamen
Zuruckweisungsbeschlusses bereits daran scheitert, dass der zustandige Prifer
die bei der Amtsakte befindlichen Entscheidungstexte an keiner Stelle unter-
schrieben hat, kam es fur den vorliegenden Fall nicht mehr auf die Frage an, unter
welchen Voraussetzungen Abschnitt I. des Formblattes P 2704.0 in der Fassung
1.95 Uberhaupt dazu geeignet ist, Bestandteil eines wirksamen Zurlckweisungs-

beschlusses zu werden.

3. Neben dem vorliegenden Beschwerdeverfahren sind dem Senat inzwischen
drei weitere bekannt, in denen das Formblatt P 2704.0 der Anlass fur Feststellun-
gen des Bundespatentgerichts tber form- und verfahrensfehlerhafte Beschlisse
des Patentamts war (Beschluss des Bundespatentgerichts vom 10. Méarz 2008,
11 W (pat) 4/08, Leitsatze veroffentlicht in CIPR 2008, 71, vollstandig verotffentlicht
in der Entscheidungssammlung des Gerichts auf www.bundespatentgericht.de,
Beschluss des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 2002, 23 W (pat) 48/01,
sowie Beschluss des erkennenden Senats vom 27. Juli 2009, 20 W (pat) 65/04).

Der Senat nimmt das zum Anlass, gegenliber dem Patentamt seine Anregung aus
seinem Beschluss vom 27. Juli 2009, 20 W (pat) 65/04, zu wiederholen, das Pa-
tentamt moge, bitte, Formulare entwickeln und einsetzen, mit denen zum einen si-

chergestellt wird, dass die Pruferin oder der Prifer einen in sich geschlossenen



vollstdndigen Beschlusstext einschlieBlich Datum, Rubrum, Tenor und Griinde
unterschreibt und zu den Akten reicht und diese Beschlussurkunde sowohl von je-
der Verfugung als auch von jedem Verfugungsformular physisch klar getrennt
wird. Zum anderen wiederholt der Senat gegentiber dem Patentamt seine Anre-
gung, Formulare zu entwickeln, die die Erstellung vollstandiger und auch sonst
korrekter Beschlussausfertigungen sicherstellen. Dass es bei Verwendung des
Formulars P 2704.0 zu jede Art von Ubertragungsfehlern kommen kann, zeigt sich
erneut am vorliegenden Fall. Denn hier hat die ausfertigende Mitarbeiterin des
Deutschen Patent- und Markenamts mit der Erstellung der Ausfertigung zum einen
die Existenz einer wirksamen Beschlussurkunde behauptet, die es tatséchlich
mangels Unterschrift des Prufers nicht gab. Zum anderen hat sie es unterlassen,
die tatsachlich existierende Angabe des Prufers Uber die gesetzliche Grundlage

der Zurtuckweisung - § 48 PatG - in die Ausfertigung zu Gibernehmen.

Wenn - wie hiermit erneut angeregt wird - der das Verfahren abschlieRende Be-
schluss des Patentamts als eine inhaltlich vollstandige und im Ubrigen korperlich
durchgehende und einheitliche Urkunde zur Akte genommen werden wuirde, die
von jeder Verfigung und von jedem Verfigungsformular auch physisch klar ge-
trennt ware, konnten Photokopien der Beschlussurkunde fir die Ausfertigungen
verwandt werden, die dann zuverlassig mit dem Originalbeschluss ubereinstim-

men wirden.

4. Angesichts der vorstehenden Feststellungen ist es recht und billig, gemaf
8§ 80 Abs. 3 PatG die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr anzuordnen. Mit der
Zustellung einer Beschlussausfertigung, der kein Beschluss zugrundelag, hat das
Patentamt den Anstol3 zu einem Beschwerdeverfahren gegeben, das - entgegen
der prozessualen Funktion des Beschwerdeverfahrens - nicht zu einer abschlie-
Renden Entscheidung in der Sache durch das Patentgericht fihren konnte, son-

dern nur zu einer Fortsetzung des patentamtlichen Verfahrens.



Zur klarstellenden Abgrenzung zu dem Fall der Zahlung eines Betrages ohne
Rechtsgrund, fir dessen Erstattung in Teil A Nr. 301 500 Kostenverzeichnis zu § 2
Abs. 1 DPMA-Verwaltungskostenverordnung eine Gebuhr von 10,- € vorgesehen
ist, wird festgestellt, dass die Patentanmelderin im vorliegenden Fall die Be-
schwerdegebihr schon deswegen mit Rechtsgrund gezahlt hat, weil die Be-
schwerdeerhebung als solche zulédssig war. Das wurde bereits oben unter 1. fest-
gestellt. Dass die Beschwerde wegen eines schweren Verfahrensfehlers auf Sei-
ten des Patentamts in der Sache gegenstandslos ist, lasst die Zulassigkeit der Be-
schwerde unberihrt. Das Patentamt muss daher die Patentanmelderin die Be-

schwerdegebuhr in der vollen H6he von 200,- € erstatten.

Kleinschmidt Dr. Hartung Werner Richter  Gottstein
ist in Urlaub und
dadurch verhindert,
zu unterschreiben.

Kleinschmidt

Pr



