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10 W (pat) 5/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2009 057 700.9-51
(hier: Antrag auf Berichtigung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch

sowie die Richterin Pischel und den Richter Eisenrauch



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Antragstellerin hat am 7. Dezember 2009 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung "Kniegelenkorthese" zum
Patent angemeldet und Prifungsantrag gestellt. In der Zusammenfassung und an
zwei Stellen der Anmeldungsunterlagen, ndmlich auf der ersten Seite der Be-
schreibung und im Hauptanspruch, auf den unmittelbar oder mittelbar elf Unteran-
spruche riickgezogen sind, war von Anfang an eine Kniegelenkorthese beschrie-
ben bzw. beansprucht worden, die erfindungsgemal u. a. ein formstabiles Fih-
rungselement aufweisen soll, das durch eine "Spannwandanordnung" in Position
gehalten wird. Auf den Prifungsbescheid der zustandigen Prifungsstelle hat die
Antragstellerin mit Eingabe vom 9. September 2010 neue Unterlagen eingereicht;
wobei allerdings hinsichtlich des Begriffes "Spannwandanordnung” keine Ande-
rungen in den Unterlagen vorgenommen wurden. Auf der Grundlage der geéan-
derten Anmeldungsunterlagen ist der Antragstellerin schliel3lich mit Erteilungsbe-
schluss der zustandigen Prifungsstelle des DPMA vom 3. November 2010, der ihr
am 10. November 2010 zugestellt wurde, das deutsche Pa-
tent 10 2009 057 700.9-51 erteilt worden.

Mit Eingabe vom 3. Dezember 2010 hat die Antragstellerin darauf hingewiesen,
dass sich in den der Erteilung zugrunde liegenden Anmeldungsunterlagen ein of-
fensichtlicher Schreibfehler "eingeschlichen" habe. Die Antragstellerin hat hierzu
zwei korrigierte Seiten eingereicht, in denen sie den Begriff "Spannwandanord-
nung" durch den Begriff "Spannbandanordnung” ersetzt hat, und darum gebeten,

die beiden Korrekturen in den der Erteilung zugrunde liegenden Anmeldungsun-



terlagen und bei der Erstellung der Patentschrift zu berlcksichtigen. Mit Eingabe
vom 10. Dezember 2010 hat sie auf die Einlegung der Beschwerde gegen den
Erteilungsbeschluss verzichtet, ihren Antrag auf Berichtigung aber aufrechterhal-
ten. Mit Eingabe vom 10. Januar 2011 hat sie ergdnzend vorgetragen, ihr Berichti-
gungsantrag sei auf die Beseitigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit gerichtet.
Der Fehler sei fur einen Fachmann klar erkennbar, wobei sich die Richtigstellung
aus der Gesamtheit der Offenbarung - was sie im Einzelnen ausfuhrt - ohne weite-

res aufdrange.

Die zustandige Prifungsstelle des DPMA hat den Berichtigungsantrag mit Be-
schluss vom 20. Januar 2011, der der Antragstellerin am 14. Februar 2011 zuge-
stellt wurde, zuriickgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begriindet, sie habe
den Begriff "Spannwandanordnung" bereits zu Beginn des Prifungsverfahrens als
von der Antragstellerin gewollt angesehen. Im Kontext der gesamten Anmel-
dungsunterlagen mache der Begriff "Spannwandanordnung” auch Sinn, da nicht
alle Bander, die mit dem in Position zu haltenden Fuhrungselement verbunden
seien, eine fixierende Spannfunktion hatten. Folgerichtig sei der Begriff "Spann-
wandanordnung" auch fur einen detaillierten Vergleich mit dem Stand der Technik
herangezogen worden. Dies hatte die Antragstellerin auch anhand des Priifungs-
bescheides vom 7. Juli 2010 erkennen kénnen. Da somit der Erteilungsbeschluss
keinen Widerspruch zwischen dem von der Prifungsstelle tatséchlich Erklarten
und dem von ihr erkennbar Gewollten enthalte, scheide eine Berichtigung wegen

einer offenbaren Unrichtigkeit aus.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin am 1. Marz 2011 Beschwerde

eingelegt. Sie beantragt sinngemar,

1. den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse A61F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 20. Januar 2011 aufzu-
heben und



2. die Prufungsstelle anzuweisen, den Erteilungsbeschluss vom
3. November 2010, die diesem zugrunde liegenden Anmel-
dungsunterlagen sowie die entsprechende Patentschrift da-
hingehend zu berichtigen, dass auf der Beschreibungsseite 1
und der Anspruchsseite 1 jeweils das Wort "Spannwandan-

ordnung” in "Spannbandanordnung” geandert wird.

Zur Begrindung fuhrt die Antragstellerin aus, die Prifungsstelle habe den von ihr
gestellten Antrag rechtlich verkannt. Sie habe die Berichtigung eines offensichtli-
chen Schreibfehlers in den Anmeldeunterlagen beantragt, nicht aber die unmittel-
bare Berichtigung des Erteilungsbeschlusses. Die Erteilung des Patents sei erst
am 5. Mai 2011, ndmlich mit der Veroffentlichung der Patenterteilung wirksam ge-
worden. Der zuvor von ihr gestellte Berichtigungsantrag hatte daher noch bertck-
sichtigt werden mussen. Die Antragstellerin erlautert nochmals den Offenbarungs-
gehalt ihrer Anmeldung. Aus diesem ergebe sich, dass der Begriff "Spann-
wandanordnung" fur den Fachmann, der den Gesamtinhalt der Offenbarung zur
Kenntnis nehme, technisch unsinnig sei. Die von der Prifungsstelle herangezo-
gene Interpretation des Begriffes "Spannwandanordnung” sei deshalb eindeutig

falsch. Damit stehe einer Berichtigung, die jederzeit moglich sei, nichts im Wege.

Die Prufungsstelle hat der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern die Akten am

22. Mérz 2011 dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Am 5. Mai 2011 ist auf der Grundlage des unberichtigten Erteilungsbeschlusses
die Patentschrift veroffentlicht worden, bei der es sich gleichzeitig um die erste

Veroffentlichung der Anmeldungsunterlagen handelte.



1. Die nach 8 73 Abs. 1 PatG statthafte Beschwerde ist form- und fristgerecht
erhoben worden und auch im Ubrigen zulassig. Beschlisse des DPMA, mit denen
eine Berichtigung abgelehnt wird, sind mit der Beschwerde anfechtbar (Ben-
kard/Schéfers, PatG, 10. Aufl., 8 47 Rn. 35; Wickenhdofer in: Fitzner/Lutz/Bodewig,
PatRKomm, § 47 PatG, Rn. 44; Schulte/Rudloff-Schaffer, PatG mit EPU, 8. Aufl.,
8 47 Rn. 17). Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die Berichtigung patent-
amtlicher Entscheidungen in entsprechender Anwendung der 8§ 95 PatG, § 319
ZPO moglich ist; nicht anwendbar ist jedoch die speziell auf gerichtliche Entschei-
dungen zugeschnittene Regelung des § 319 Abs. 3 ZPO, wonach gegen eine ab-
gelehnte Berichtigung kein Rechtsmittel gegeben sein soll. Ein derartiger Aus-
schluss wirde der grundgesetzlich verblrgten Rechtsweggarantie widersprechen
(vgl. BPatGE 9, 201, 203; 13, 77, 81).

2. In der Sache muss der Beschwerde allerdings der Erfolg versagt bleiben. Der
Antrag auf Berichtigung der der Patenterteilung zugrunde liegenden Unterlagen
und der Patentschrift, der hier in sachdienlicher Weise auch als Antrag auf Berich-
tigung des Erteilungsbeschlusses auszulegen ist, ist zu Recht vom DPMA zurlck-

gewiesen worden.

a) Der Berichtigungsantrag ist zulassig. Zwar begehrt die Antragstellerin mit ih-
rem Antrag formal nur "die Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers in
den Anmeldungsunterlagen”, obwohl zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits ein

wirksamer Erteilungsbeschluss vorlag. Dies erweist sich aber hier als unschadlich.

Beschlisse des DPMA werden mit Zustellung oder Verkiindung wirksam (vgl.
Schulte/Rudloff-Schaffer, PatG mit EPU, 8. Aufl., 8 47 Rn. 13; Benkard/Schafers,
PatG, 10. Aufl., 8 47 Rn. 27). Der vorliegende Erteilungsbeschluss war demnach
mit Zustellung bei der Antragstellerin am 10. November 2010 wirksam geworden.

Nach einhelliger Meinung ist in solchen Fallen eine Berichtigung der Unterlagen,



die der Patenterteilung zugrunde liegen, und auch die Berichtigung der Patent-
schrift nur bei gleichzeitiger Berichtigung des entsprechenden Erteilungsbeschlus-
ses zulassig (vgl. Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., 8 47 Rn. 72; Benkard/Schéfers,
PatG, 10. Aufl., 8 47 Rn. 34; BPatG GRUR 1972, 90, 91 "Flotationstrennung"). Der
Berichtigungsantrag der Antragstellerin kann jedoch anhand ihres erkennbaren
Begehrens in sachdienlicher Weise dahingehend ausgelegt werden, dass ihr An-
trag sowohl auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses vom 10. November 2010
als auch auf Berichtigung der der Patenterteilung zugrunde liegenden Unterlagen
und auf Berichtigung der zwischenzeitlich veroffentlichten Patentschrift gerichtet

ist.

Die Antragstellerin geht insoweit fehl, als sie meint, aus dem Umstand, dass ihr
Berichtigungsbegehren noch vor Veroffentlichung der Patenterteilung und Her-
ausgabe der Patentschrift beim DPMA eingegangen war, wirde ihr aus einem
Antrag, der lediglich auf die Berichtigung von Anmeldungsunterlagen bezogen sei,
ein rechtlicher Vorteil erwachsen. Vielmehr sind die rechtlichen Voraussetzungen,
unter denen eine Berichtigung von Anmeldungsunterlagen in Frage kommt, keine
anderen als die, die bei einer Berichtigung eines Erteilungsbeschlusses und der

dazugehdorigen Patentschrift zu beachten sind.

b) Der Berichtigungsantrag ist aber nicht begriindet. In entsprechender Anwen-
dung der 88 95 Abs. 1 PatG, 319 Abs. 1 ZPO kénnen grundsatzlich nur solche
Fehler in einer Entscheidung jederzeit berichtigt werden, die durch einen offenba-
ren Widerspruch zwischen dem von der Erteilungsbehorde Gewollten und dem in
der Entscheidung tatsachlich Ausgesprochenen gekennzeichnet sind (vgl.
Schulte/Rudloff-Schaffer, PatG mit EPU, 8. Aufl., § 47 Rn. 16; Benkard/Schéfers,
PatG, 10. Aufl., 8 47 Rn. 33; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., 8 47 Rn. 69). Dem-
entsprechend darf Zweck eines Berichtigungsbeschlusses nur sein, der zu berich-
tigenden Entscheidung ihren tatsachlichen Inhalt zu geben (vgl. BPatGE 13, 77,
82; 24, 50, 53). Berichtigungsfahig sind damit im Wesentlichen nur klar erkenn-

bare Formulierungsfehler. Nur bei solchen Unrichtigkeiten des Entscheidungsin-



halts gilt, dass der wahre Wille der Patenterteilungsbehtérde gegentiber den Zufal-
ligkeiten des auf3eren Ausdrucks zur Geltung gebracht werden kann (vgl. BGH
GRUR 1977, 780, 781 "Metalloxyd"; BPatGE 24, 50, 53). In allen anderen Féllen
hat dagegen das Interesse an der Sicherheit des Rechtsverkehrs Vorrang. Der
Gesichtspunkt der Rechtssicherheit wiegt bei patentamtlichen Entscheidungen,
die unmittelbar im Zusammenhang mit einem gewerblichen Schutzrecht stehen,
umso schwerer, als dadurch nicht nur am Verfahren Beteiligte betroffen sind, son-
dern hiervon auch eine unbestimmte Vielzahl von Wettbewerbern berihrt und in
ihrer gewerblichen Tatigkeit beeintrachtigt werden kénnen (vgl. BPatGE 13, 77,
82).

Ausgehend von diesen Erwagungen hat die Prufungsstelle des DPMA im vorlie-
genden Fall zu Recht sowohl eine Berichtigung ihres Erteilungsbeschlusses als
auch der am 5. Mai 2011 veréffentlichten Patentschrift sowie der der Patentertei-

lung zugrunde liegenden Unterlagen abgelehnt.

Bereits aus dem Prifungsbescheid vom 7. Juli 2010 ergibt sich, dass die Pri-
fungsstelle den Begriff "Spannwandanordnung” von Anfang an als von der Antrag-
stellerin gewollt angesehen hatte. Der Begriff "Spannwandanordnung” war von der
Prufungsstelle auch fur den Vergleich mit dem Stand der Technik herangezogen
worden. Dartber hinaus hat die Prufungsstelle im angegriffenen Beschluss hinrei-
chend erlautert, weshalb der Begriff "Spannwandanordnung” fir sie im Kontext der
gesamten Anmeldungsunterlagen durchaus Sinn machte. Zum Zeitpunkt der Pa-
tenterteilung war im Ubrigen auch objektiv nicht erkennbar, durch welchen ande-
ren Begriff der Begriff "Spannwandanordnung™ hétte ersetzt werden sollen, da der
wohl zutreffende Begriff "Spannbandanordnung” in den gesamten Anmeldungs-
unterlagen tberhaupt nicht vorkommt. Da somit die Ubernahme des Merkmals
"Spannwandanordnung" in die Erteilungsunterlagen eindeutig dem Willen der
Prufungsstelle entsprach und auch entsprechen durfte, wiirde die von der Antrag-
stellerin begehrte Berichtigung eine nachtragliche Anderung des bei Erlass des

Erteilungsbeschlusses Gewollten bedeuten, was - wie vorstehend erlautert - durch



die entsprechend anwendbaren Regelungen der § 95 Abs. 1 PatG, § 319 Abs. 1

ZPO gerade ausgeschlossen werden soll.

3. Dem Anliegen der Antragstellerin kann auch nicht dadurch zum Erfolg verhol-
fen werden, dass man ihre in der Eingabe vom 3. Dezember 2010 enthaltene Er-

klarung in eine Irrtumsanfechtung im Sinne der 88 119 ff. BGB umdeutet.

In Rechtsprechung und Literatur wird zu Recht die Auffassung vertreten, dass Er-
klarungen, die gegeniiber dem DPMA abzugeben sind, einer Irrtumsanfechtung im
Sinne der 88 119 ff. BGB zuganglich sein kdnnen, wenn es sich hierbei um
Rechtshandlungen handelt, die einen Doppelcharakter haben, namlich sowohl
Verfahrenshandlung als auch burgerlich-rechtliche Willenserklarung sind (vgl.
Benkard/Schafers, PatG, 10.Aufl., 834 Rn. 151 ff.; Busse/Keukenschrijver,
6. Aufl., vor 8 34 Rn. 68 jeweils m. w. N.). Hierbei soll eine Irrtumsanfechtung auf-
grund von Willensméangeln grundsatzlich auch bei solchen Erklarungen statthaft
sein, die den Inhalt einer Anmeldung betreffen (vgl. BGH GRUR 1977, 780, 782
"Metalloxyd"; Schulte, PatG mit EPU, 8. Aufl., Einl. Rn. 85; Benkard/Schéfers,
PatG, 10. Aufl., 8 34 Rn. 160; Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., vor § 34 Rn. 70).
Auch der Umstand, dass die mit Willensméangeln behafteten Unterlagen bereits
zur Erteilung eines Patents gefuhrt haben, soll der Wirksamkeit einer Irr-
tumsanfechtung grundsatzlich nicht im Wege stehen jedenfalls dann nicht, wenn
die Entscheidung zum Zeitpunkt der Anfechtungserklarung noch keine Wirkungen
nach aul3en entfaltet hat (vgl. Benkard/Schéfers, PatG, 10. Aufl., 8 34 Rn. 160;
Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., vor 8 34 Rn. 70; BGH GRUR 1977, 780, 782
"Metalloxyd").

Im vorliegenden Fall scheitert die Annahme einer Irrtumsanfechtung aber bereits
daran, dass mit ihr keine Korrektur des Erteilungsbeschlusses, der Patentschrift
und der der Erteilung zugrunde liegenden Anmeldungsunterlagen in der Weise
erreicht werden kann, wie dies die Antragstellerin anstrebt. Der wesentliche Grund

hierfur ist, dass eine Irrtumsanfechtung ausschliel3lich kassierend wirkt, was be-



deutet, dass mit ihr der wirklich gewollte Erklarungsinhalt nicht an die Stelle des
falschlicherweise Erklarten gesetzt werden kann (vgl. Erman/Palm, BGB, 12. Aufl,
Bd 1., 8§ 142 Rn. 3; BGH GRUR 1977, 780, 782, re. Sp. "Metalloxyd").

Rauch Puschel Eisenrauch
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