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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 004 682.3

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 30. Marz 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Sandkamper und
Dr.-Ing. Geier

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Mitanmelders wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle 15 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
18. Dezember 2014 aufgehoben.

2. Das Verfahren wird zur weiteren Durchfiihrung des Prufungsverfah-

rens an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

3. Die Rickerstattung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Der Mitanmelder hat gemeinsam mit der weiteren Beteiligten am 19. Marz 2013

eine Patentanmeldung mit der Kurz-Bezeichnung

"P.T.R.C. - Pumpe*

eingereicht. Mit Bescheid vom 8. August 2014 hat die Prifungsstelle 15
(Sachbearbeiter K...) des Deutschen Patent- und Markenamts dem Mitanmel-
der mitgeteilt, er habe versucht, die eingereichten Unterlagen mit den Mangelbe-
scheiden zu vergleichen und er werde die Patentunterlagen soweit zusammen-
stellen. Um die Anmeldung allerdings weiter bearbeiten zu kénnen, mussten je-
doch noch formelle Mangel behoben werden. Die Anmeldung entspreche formal
nicht den gesetzlichen Bestimmungen, weil noch die Anmelderangaben zu ergén-
zen seien. Wortlich ist in dem Bescheid ausgeflhrt: ,Bitte teilen Sie mir auf diesem

Schreiben mit, ob Sie auch der Mitanmelder sind... Erst nach Abstellung dieses



Mangels kann ich die entsprechend eingereichten Unterlagen zur Prifung zusam-

menstellen.”

Per Faxschreiben vom 12. August 2014 hat der Mitanmelder daraufhin erklart: ,Ich

bin Mitanmelder unter gleicher Adresse und kein Vertreter.”

Nachfolgend hat die Prufungsstelle 15 (Sachbearbeiter T...) am 17. Novem-
ber 2014 mit Erinnerungsschreiben und Beschlussankindigung auf ihren Amtsbe-
scheid vom 8. August 2014 hingewiesen und eine Frist zur Erwiderung von einem

Monat gesetzt.

In einem weiteren Schreiben der Prifungsstelle 15 (Sachbearbeiter T...) eben-
falls vom 17. November 2014 an den Mitanmelder hat sie ihn ohne Fristsetzung
aufgefordert, ,die Beschreibung in der ursprunglich eingereichten Fassung, jedoch
in publikationsfahiger Form einzureichen®, und weiter: ,Die Zeichnung vom
19.03.2014 (Anm.: muss heil3en 19.03.2013) entspricht ... nicht den gesetzlichen
Bestimmungen und musste noch in der urspringlich eingereichten Fassung, je-
doch in publikationsfahiger Form eingereicht werden.“, sowie: ,Bitte reichen Sie
eine Zusammenfassung ein, die den urspringlich eingereichten Unterlagen am
19.03.2014 (Anm.: muss heifl’en 19.03.2013) entspricht®.

In seiner Antwort vom 4. Dezember 2014 mit 12 Seiten Anlage, gerichtet an beide
Sachbearbeiter K... und T..., hat der Mitanmelder darauf hingewiesen, dass
doch Herr K... bestéatigt habe, dass alle Fragen geklart seien. Er werde
,rotzdem nochmal eine Zusammenfassung, wie von Ihnen gewunscht, ... in Kirze
Ubermitteln. Im Ubrigen habe der Priifer, Herr K..., telefonisch bestétigt, dass

alle Fragen geklart seien.

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2014 hat die Prufungsstelle 15 des Deutschen
Patent- und Markenamts die Anmeldung gemal § 42 Abs. 3 PatG mit der Begrin-
dung zuriickgewiesen, dass die im Bescheid vom 8. August 2014 angegebenen



Méangel trotz Aufforderung und Erinnerungsschreiben mit Beschlussankindigung
vom 17. November 2014 nicht beseitigt worden seien.

Gegen diesen Zuriickweisungsbeschluss, der am 19. Dezember 2014 per Uberga-
beeinschreiben zugesandt worden ist, richtet sich die Beschwerde, die am 16. Ja-
nuar 2015 eingegangen ist. Im Beschwerdeschreiben, das nur vom Mitanmelder
unterzeichnet ist, steht wortlich: ,....erhebe ich Beschwerde gegen den Zuruckwei-
sungsbeschluss vom 18.12.2014. ... Wir méchten Sie um die Erstattung der Be-
schwerdegebuhr i. H. v. 200,-- € bitten.” Dem Beschwerdeschreiben waren weitere
Unterlagen beigefigt. Die Beschwerdegebihr ist am 27. Januar 2015 einge-

gangen.

Zur Begriindung der Beschwerde hat der Mitanmelder in einem weiteren Schrei-
ben vom 11. Mai 2015 dargelegt, dass er alle offenen Fragen beantwortet habe.
Die Zuruckweisung wegen formeller Mangel sei unverstandlich, zumal ihm kurz
nach Erlass des Zurickweisungsbeschlusses die Offenlegungsschrift zugesandt
worden sei. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr sei gerechtfertigt, da sich die
verschiedenen Bearbeiter im Deutschen Patent- und Markenamt offensichtlich
nicht abgesprochen hatten, sonst habe die Offenlegungsschrift nicht erscheinen

kdnnen.

Mit Schreiben vom 14. April 2015 hat die Rechtspflegerin des Senats den Be-
schwerdefiihrer darauf hingewiesen, dass die Beschwerdegebuhr verspéatet einge-
gangen sei, so dass die Beschwerde gemal 8 6 Abs. 2 PatKostG als nicht einge-
legt gelte: die Gebuhr hatte innerhalb eines Monats nach dem 22. Dezem-
ber 2014, der als Zustellungstag des Ubergabeeinschreibens gelte, beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingehen missen. Mit Schreiben vom 6. Mai 2015
hat der Beschwerdefiihrer mitgeteilt, dass die Verzdgerung auf einen Zahlen-
dreher auf dem Uberweisungstrager zuriickzufiihren sei, der seiner externen
Buchhalterin unterlaufen sei, was ihrer beiliegenden ausdriicklichen Erklarung und

den Buchungsunterlagen zu entnehmen sei.



Am 8. Januar 2015 ist die Offenlegungsschrift zur Patentanmeldung verdffentlicht

worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde ist zulassig. Sie ist aber wirksam nur von einem der beiden

Anmelder erhoben worden.

Grundsatzlich sind bei mehreren Anmeldern alle zur Beschwerde gegen einen Zu-
rickweisungsbeschluss berechtigt. Allerdings muss dann auch jeder fristgerecht
eine Beschwerdegebuhr entrichten. Dies ergibt sich aus der Anlage zu 8§ 2 Abs. 1
(Gebuhrenverzeichnis) PatKostG, wo unter ,B. GeblUhren des Bundespatentge-
richts“ in Vorbemerkung (1) geregelt ist, dass die Beschwerdegebihren der Num-
mern 400 000 bis 401 300, welche auch die Beschwerde gegen einen Beschluss
der Prifungsstelle erfassen, fur jeden Antragsteller gesondert erhoben werden.

Im vorliegenden Fall ist zwar die Beschwerdegebihr von der Mitanmelderin und
weiteren Beteiligten gezahlt worden. Die Zahlung ist aber dem Beschwerdeflihrer
zuzurechnen. Eine andere Sichtweise ware nur geboten, wenn bei einer von meh-
reren Beteiligten erhobene Beschwerde nur eine GeblUhr gezahlt worden ware;
denn dann muisste anhand der Umstande geprift werden, welchem der Beschwer-
defiihrer die Zahlung zuzuordnen ist, um zu verhindern, dass die gemeinsame
Beschwerde mangels Zahlung der zweiten Gebuhr als nicht eingelegt zu behan-
deln ware (vgl. BGH GRUR 2015, 1255 — Mauersteinsatz). Der Beschwerde-
schriftsatz des Beschwerdeflihrers enthalt hingegen die eindeutige wortliche Aus-
sage, dass er die Beschwerde erhebe. Eine gemeinsame Beschwerde liegt man-
gels einer entsprechenden Erklarung der Mitanmelderin nicht vor. Eine solche

lasst sich auch nicht aus dem weiteren Text des Beschwerdeschreibens ableiten,



wo es heifdt: ,Wir mochten Sie um die Erstattung der Beschwerdegebulhr i. H. v.
200,-- € bitten®. Dieses eher unformliche Ersuchen, das lediglich als Anregung zu
verstehen ist, weil der Senat gemaR 8§ 80 Abs. 3 PatG uber die Ruckzahlung aus
Billigkeitsgriinden ohnehin, also auch ohne Antrag, zu entscheiden hat, kann nicht

den eindeutigen Wortlaut des Beschwerdeschreibens in Zweifel ziehen.

2. Die Beschwerde ist rechtzeitig eingelegt worden, auch wenn die Beschwerde-
gebuhr nach Ablauf der Beschwerdefrist eingegangen ist. Dem Beschwerdeflhrer
ist ndmlich insoweit Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemal § 123 PatG zu
gewahren. Denn er war ohne Verschulden verhindert, dem Patentgericht gegen-
Uber eine Frist einzuhalten, deren Versaumung nach gesetzlicher Vorschrift einen
Rechtsnachteil zu Folge hat. Durch die verspatete Zahlung der Beschwerdege-
buhr ist dem Beschwerdefiihrer ein Rechtsnachteil entstanden, weil dadurch die
Beschwerde als nicht eingelegt gelten und damit von vornherein keinen Erfolg
haben kann. Ein entsprechender Antrag ist auch statthaft, weil er eine Frist im
Sinne von § 123 Abs. 1 S. 1 PatG betrifft, die nicht von Satz 2 Nr. 1 — 3 ausge-
schlossen ist. Eines ausdriicklichen Antrages gemaR 8§ 123 Abs. 2 Satz 1 PatG
bedarf es nach Satz 3 nicht, wenn innerhalb der Antragsfrist von zwei Monaten
nach Wegfall des Hindernisses die versaumte Handlung nachgeholt worden ist,
was hier auf den Gebuhreneingang vom 27. Januar 2015 zutrifft. An der Versau-
mung der Frist traf den Beschwerdefiuihrer auch kein Verschulden, da er seine
externe Buchhalterin rechtzeitig zur Uberweisung beauftragt hat. Deren erste
Uberweisung am 16. Januar 2015, also rechtzeitig vor Fristende, ist nicht ausge-
fuhrt worden, weil ihr am Ende der IBAN des Kontos des Deutschen Patent- und
Markenamtes ein Zahlendreher unterlaufen ist, was der Beschwerdefuhrer durch
Vorlage einer entsprechenden Erklarung der Buchhalterin und der Buchungsunter-
lagen glaubhaft gemacht hat. Ihr Verschulden braucht sich der Beschwerdeftihrer
auch nicht zurechnen zu lassen, da es sich insoweit nicht um eine Bevollmachtigte
gemal’ 8§ 85 Abs. 2 ZPO handelt, bei denen die Rechtsprechung hohe Anforderun-
gen an die Sorgfalt stellt (vgl. Benkard/Schafers, PatG, 11. Aufl. 2015, § 123
Rdn. 24), sondern lediglich um eine Hilfsperson (vgl. BPatGE 18, 196;



Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl. 2014, § 123 Rdn. 79); deren Verschulden muss er
sich nicht zurechnen lassen, wenn er sie in ihrer Tatigkeit sorgfaltig ausgesucht,
erprobt und fur zuverlassig befunden hat, zudem in verninftigem Umfang Uber-
wacht und ansonsten Vorkehrungen getroffen hat, um eine sichere Fristwahrung
zu gewahrleisten (vgl. Benkard a. a. O.; Schulte a. a. O.). Dies hat der Beschwer-
defiihrer getan: er hat die Hilfskraft rechtzeitig angewiesen, sie war eigens zu
Buchhaltungszwecken eingeschaltet und hat bisher auch keinen Anlass zu Bean-
standungen gegeben. Im Schreiben vom 4. Méarz 2016 hat er ausdricklich ver-
sichert, dass die Buchhalterin Frau B... stets zur seiner vollsten Zufriedenheit ihre
Aufgaben und Uberweisungen sach- und fachgerecht ausgefiihrt habe und absolut
zuverlassig erledigt habe. Ein derartiger Zahlendreher sei ihr weder davor noch
danach unterlaufen. Selbst ein Rechtsanwalt, den erhéhte Sorgfaltspflichten tref-
fen, ist in der Regel nicht verpflichtet, die Befolgung einer konkreten schriftlichen
Einzelanweisung an eine bisher zuverlassige Birokraft zu tberprifen (vgl. BGH
NJW 2010, 2286; 2010, 2287).

Zudem entspricht es einer wiederkehrenden Erfahrung, dass bei unibersichtlichen
Kontonummern Einzelziffern weggelassen oder vertauscht werden, obwohl beim
Ausfillen des Uberweisungstragers angemessene Sorgfalt angewendet worden ist
(noch dahingestellt in BPatG Az. 10 W (Pat) 33/10); das gilt insbesondere bei Ver-
tauschen am Ende einer langeren Ziffernfolge wie hier, zumal selbst beim Ver-
schreiben einer Postleitzahl die Wiedereinsetzung in Betracht kommt (vgl. BFH DB
2000, 656).

3. Die Beschwerde ist auch begriindet, denn der von der Prifungsstelle 15 im Be-
schluss geltend gemachte Zuriickweisungsgrund liegt nicht vor.

Zur Begrundung verweist die Prufungsstelle im Zurickweisungsbeschluss auf die
im Bescheid vom 8. August 2014 angegebenen Mangel, die trotz Aufforderung
vom 17. November 2014 und Erinnerung an den Bescheid vom 8. August 2014

nicht beseitigt worden seien. Dabei hat sie offenbar tbersehen, dass im Bescheid



vom 8. August 2014 lediglich Unklarheiten hinsichtlich der Anmelderangaben be-
mangelt worden waren, die der Anmelder mit Schreiben vom 12. August 2014 be-
antwortet und damit die Unklarheiten fristgemafR beseitigt hat. Schon aus diesem

Grund ist der Zurtickweisungsbeschluss aufzuheben.

Dass seinerzeit noch Unterlagen fehlten und in einer gesetzten Frist beizubringen
waren, ergibt sich aus dem Bescheid vom 8. August 2014, auf den sich der Zu-
rickweisungsbeschluss bezieht, nicht, wohl aber, dass die Prifungsstelle 15
(Sachbearbeiter K...) versucht habe, die eingereichten Unterlagen mit den
Mangelbescheiden zu vergleichen und die Patentunterlagen soweit zusammen-
zustellen. Daraus ist nicht abzuleiten, dass die der Prufungsstelle vorliegenden
Patentunterlagen nicht vollstandig waren; zumindest wurden mit diesem Bescheid
keine Mangel an den Unterlagen benannt oder der Mitanmelder zur Nachreichung
bestimmter Unterlagen aufgefordert.

Fehlende Unterlagen hat die Prifungsstelle 15 (Sachbearbeiter T...) in einem
zweiten Bescheid vom 17. November 2014 bemangelt und ohne Fristsetzung den
Mitanmelder und aufgefordert, ,die Beschreibung in der urspringlich eingereichten
Fassung, jedoch in publikationsfahiger Form einzureichen®, und weiter bemangelt:
,Die Zeichnung vom 19.03.2014 (Anm.: muss heillen 19.03.2013) entspricht ...
nicht den gesetzlichen Bestimmungen und musste noch in der urspringlich einge-
reichten Fassung, jedoch in publikationsfahiger Form eingereicht werden.“, sowie
,Bitte reichen Sie eine Zusammenfassung ein, die den urspriinglich eingereichten
Unterlagen am 19.03.2014 (Anm.: muss heilten 19.03.2013) entspricht®. Nachfol-
gend hat laut Zurickweisungsbeschluss Ende November offenbar ein Telefonat
zwischen der Prifungsstelle und dem Mitanmelder stattgefunden, in dem diese
den Anmelder gebeten hat, die Beschreibung vom 19.03.2014 (Anm.. muss

heil3en 19.03.2013) wie gefordert einzureichen.

Daraufhin hat dieser mit seinem Schreiben vom 4. Dezember 2014 an beide Sach-

bearbeiter auf die Ungereimtheiten und Widerspriche in den Amtsbescheiden hin-



gewiesen und angekundigt, er werde ,trotzdem nochmal eine Zusammenfassung,

wie von Ihnen gewiinscht, ... in Kirze Gbermitteln®.

Die Ungereimtheiten und inhaltlichen Widerspriiche in den Bescheiden vom
8. August 2014 und 17. November 2014 zum Vorliegen von ordnungsgemaliien
Anmeldungsunterlagen legen die Vermutung nahe, dass verschiedene Sachbear-
beiter sich auch dann nicht abgestimmt haben, nachdem der Mitanmelder im
Schreiben vom 4. Dezember 2014 auf Ungereimtheiten hingewiesen hat. Amts-
interne Abstimmungsprobleme kénnen aber nicht zu Lasten des Anmelders und
Beschwerdefuhrers ausgetragen werden. Zumindest hétte die Prifungsstelle nach
dem letzten Schreiben des Mitanmelders vom 4. Dezember 2014, in dem er auf
die Bestatigung durch Sachbearbeiter K... hinweist, dass alle Fragen geklart
seien, noch zuwarten oder in einem weiteren Bescheid mit neuer Fristsetzung
klarstellen missen, welcher der Mangelbescheide gilt und welche Erfordernisse
immer noch nicht erfillt seien, ehe sie einen Zurtickweisungsbeschluss aus forma-
len Grinden resp. wegen mangelhafter Patentunterlagen erlasst. Zu den Wider-
spruchen gehdrt auch, dass die Offenlegung der Anmeldung amtsintern ausgelost
und schlie3lich die Offenlegungsschrift publiziert worden ist.

So aber liegt ein erheblicher Verfahrensfehler vor, der die Aufhebung des ange-
fochtenen Beschlusses und die Zurtickverweisung an das Patentamt zur weiteren

Durchfiihrung des Prufungsverfahrens rechtfertigt.

4. Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr ist zuldssig und auch be-

grindet.

Gemald 8 80 Abs. 3 PatG ist Uber die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr von
Amts wegen zu entscheiden. Die Rickzahlung ist nur dann gerechtfertigt, wenn es
aufgrund von besonderen Umstanden nicht der Billigkeit entspricht, die Gebuhr
einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 11. Aufl.
2015, § 80 PatG, Rdn. 21; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. 2008, § 73, Rdn. 124).
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Dies ist bei besonders schweren Verfahrensfehlern der Fall oder wenn bei ord-
nungsgemaler Sachbehandlung der Erlass eines Zuriickweisungsbeschlusses

nicht in Betracht gekommen ware.

Ob eine fehlerhafte Sachbehandlung vorliegt, welche die Erhebung der Beschwer-
de verursacht hat, ist im Einzelfall zu prifen. Nicht jede Ungereimtheit rechtfertigt
die Erhebung der Beschwerde bereits aus diesem Grund und damit die Riuckzah-
lung der Beschwerdegebuhr. Vielmehr kommt dies nur bei offensichtlicher bzw.
vollig fehlerhafter Sachentscheidung in Betracht (vgl. Busse/Keukenschrijver, Pa-
tentgesetz, 6.Aufl. 2003, § 80 Rdn. 125; Buscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher
Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 2. Aufl. 2011, § 80 PatG, Rdn. 12). Allein
eine unrichtige Beurteilung der Patentfahigkeit durch die Prufungsstelle bietet
keinen Grund fur eine Rickzahlung (vgl. Schulte a. a. O., 8 73 Rdn. 130 m. w. N.).
Hier hat der Anmelder vorgetragen, dass widersprichliche Bescheide der Pri-
fungsstelle die Erhebung der Beschwerde erforderlich gemacht hatten. Offensicht-
lich hatten sich die an der Prufung der Anmeldung beteiligten Mitarbeiter des

Deutschen Patent- und Markenamtes nicht abgestimmt.

In der Tat hat im vorliegenden Fall der Mitanmelder die im Bescheid vom 8.
August 2014 geltend gemachten Méangel fristgerecht bereinigt und darauf auch
noch mit Schreiben vom 4. Dezember 2014 hingewiesen, wie der Amtsakte zu
entnehmen ist. Wieso dennoch der Zurlickweisungsbeschluss ergangen ist, lasst
sich nur auf die Nichtberlcksichtigung seines Vortrages im Prufungsverfahren
zurtckfihren. Widerspruchliche Prifungsbescheide sind méangelbehaftet, die wie
das Ubergehen erheblichen Vorbringens, insbesondere die Nichtberlicksichtigung
der vom Anmelder vorgelegten Unterlagen, ohne weiteres die Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr rechtfertigen (vgl. Schulte, a.a. O., § 73 Rdn. 144, 145

m. w. N.).

Nach alledem war dem Mitanmelder aus Billigkeitsgriinden die Beschwerdegeblhr

Zu erstatten.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf eine der
nachfolgenden Griinde gestutzt wird, ndmlich dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften ber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-

tigten schriftlich einzulegen.

Hilber Paetzold Sandkamper Dr. Geler

Ko



