BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 10 W (pat) 45/05
Entscheidungsdatum: 26. Oktober 2006
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Jahresgebiihren

Es besteht kein Anspruch auf Rlckzahlung der mit Rechtsgrund entrichteten 19. und
20. Jahresgebihr, auch wenn es bis zum Ablauf der langstmoglichen Patentdauer zu keiner
Patenterteilung gekommen ist.
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10 W (pat) 45/05 Verkindet am
26. Oktober 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 34 48 417.5-27
wegen Ruckzahlung der 19. und 20. Jahresgebuhr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung
vom 26. Oktober 2006 durch ...
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beschlossen:

1. Die Beschwerde und der Antrag auf Ruckzahlung der Be-

schwerdegebihr werden zuriickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die streitgegenstandliche Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur
Dampfung von Schwingungen" ist - aufgrund einer im Februar 1991 erklarten Tei-
lung - eine Teilanmeldung aus der Stammanmeldung P 34 11 239.1, die am
5. Marz 1984 eingereicht worden war und die innere Prioritat der Patentanmel-
dung P 33 41 442.4 vom 15. November 1983 beansprucht hatte.

Zugleich mit der Erklarung der Teilung und der Einreichung der Unterlagen fiir die
Teilanmeldung wurde im Februar 1991 auch Prifungsantrag gestellt. Nach insge-
samt 5 Prufungsbescheiden und einer Anhorung wies das Patentamt im Novem-
ber 1996 die Anmeldung wegen unzuléassiger Erweiterung zuriick. Die Gegen-
stande der Patentanspriiche 1 und 24 seien unzulassig erweitert, da sie nicht den
urspringlichen Unterlagen der Stammanmeldung zu entnehmen seien. Auf die
hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hob das BPatG (Beschluss des
6. Senats vom 27. Juli 1999, 6 W (pat) 27/97) den angefochtenen Beschluss auf
und verwies die Sache zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens an das Patentamt
mit der Begrindung zuriick, die im Februar 1991 erklarte Teilung sei jedenfalls
hinsichtlich des Patentanspruchs 24 wirksam; die in der mundlichen Verhandlung
Uberreichten Patentanspriche 1 und 2 seien zulassig. Da das Patentamt noch
nicht zur Patentfahigkeit des abgetrennten Anmeldungsgegenstandes Stellung

genommen habe, werde die Sache zuriickverwiesen.



Mit Prifungsbescheid vom 22. Februar 2000 teilte das Patentamt unter Zugrun-
delegung der am 27. Juli 1999 in der mundlichen Verhandlung vor dem BPatG
Uberreichten Patentanspriche 1 und 2 mit, die Anmelderin werde - da die im Pa-
tentanspruch 1 noch vorhandenen Merkmale ausreichten, um ihn als gewdahrbar
erscheinen zu lassen - gebeten, einen gegenlber dem genannten Stand der
Technik (DE 29 31 423 Al) abgegrenzten Anspruch einzureichen oder den Stand
der Technik in anderer geeigneter Weise anzugeben; Patentanspruch 2 erscheine

in seiner vorliegenden Form gewdahrbar.

Nach 2 Fristverlangerungsgesuchen der Anmelderin reichte diese mit Schriftsatz
vom 3. Januar 2001, eingegangen am 5. Januar 2001, Uberarbeitete Unterlagen
ein (Patentanspriche 1 bis 27 sowie Beschreibung Seiten 10 bis 21, wobei sich an
diese die urspriingliche Beschreibung ab Seite 22 anschlieRen soll sowie weiterhin

die ursprunglich eingereichten Figuren gelten).

Im April 2002 zahlte die Anmelderin die 19. Jahresgebuhr (1.760,-€), Im
April 2003 die 20. Jahresgebihr (1.940,- €).

Das Patentamt teilte der Anmelderin im April 2004 eine Anderung des Aktenzei-
chens (gednderte Abteilungskennziffer) mit und wies sie im Oktober 2004 darauf
hin, dass die Anmeldung die maximale Patentdauer Uberschritten habe. Damit
eine weitere Bearbeitung erfolgen kénne, werde die Anmelderin gebeten, ihr
Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung gegentber der Prifungsstelle zu erkla-
ren. Im Marz 2005 erklarte die Anmelderin, dass sie ein Rechtsschutzinteresse an
der Fortsetzung des Prufungsverfahrens bzw. an der Erteilung des nachgesuchten
Patents im Hinblick auf mdgliche Entschadigungsanspriiche gemaR § 33 Abs. 1
PatG habe. Eine Fortsetzung sei auch erforderlich, um eine abschlie3ende Be-

rechnung der Erfindervergiitung vorzunehmen.

Mit Schriftsatz vom 24. Mai 2005 hat die Anmelderin beantragt, ihr die 19. und
20. Jahresgebuhr zurtickzuerstatten. Die Untétigkeit des Patentamts im Zeitraum



vom 3. Januar 2001 bis zum 5. Marz 2004 begrinde die Ruckzahlung der be-
zahlten 19. und 20. Jahresgebihr. Der Anspruch sei aufgrund mehrerer rechtlicher
Erwagungen begriundet. Die Anmelderin habe einen o6ffentlich-rechtlichen Erstat-
tungsanspruch auf der Grundlage der 88 812 ff. BGB. Die Anmelderin habe die
Jahresgebuhren im Vertrauen auf die Mitteilung des Patentamts gezahlt, dass er-
teilungsreife Unterlagen vorliegen, und auch die im Prufungsbescheid geforderte
Uberarbeitung der Beschreibung erfiillt. Ublicherweise ergehe der Erteilungsbe-
schluss nach Einreichung der angepassten Unterlagen in wenigen Monaten. Hatte
die Anmelderin damit gerechnet, dass der Erteilungsbeschluss vor Ablauf des
Patents nicht mehr ergehe, hatte sie die Jahresgebihren nicht mehr gezahlt. Die
Anmelderin sei sich dartber im klaren, dass die Jahresgebihren nicht als Gegen-
leistung fur die Erteilung des Patents gezahlt werden, hier sei die Sachlage jedoch
eine andere. Denn sobald eine Patentanmeldung die im Patentgesetz niederge-
legten formellen und materiellen Voraussetzungen erfille, bestehe ein 6ffentlich-
rechtlicher Anspruch auf Patenterteilung, dem entsprochen werden muisse. Dieser
Anspruch sei vom Patentamt nicht erfullt worden, so dass die in Ansehung dieses
Anspruchs geleisteten Zahlungen ohne Rechtsgrund erfolgt seien. Der Riickzah-
lungsanspruch sei auch unter dem Gesichtspunkt der Amtshaftung gemaf
Art. 34 GG i. V. m. 8§ 839 BGB begrundet. Das Patentamt hatte zugig handeln
missen, um den Anspruch der Anmelderin noch innerhalb der durch die Laufzeit
des Patents bestimmten Frist zu erflllen. Durch die Verzégerung der Erteilung des
Patents sei der Anmelderin ein Schaden in H6he der 19. und 20. Jahresgebihr

entstanden.

Die Prifungsstelle fir Klasse F 16 F des Deutschen Patent- und Markenamts -
besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes - hat durch Beschluss vom
8. Juni 2005 den Antrag auf Rickzahlung der 19. und 20. Jahresgebuhr zurick-
gewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, gemald § 17 PatG sei fir jede Anmel-
dung fur das dritte und jedes folgende Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, eine
Jahresgebuhr zu entrichten. Im vorliegenden Fall seien die 19.und

20. Jahresgebuhr somit fallig und zu entrichten gewesen. Eine Ruckzahlung von



Jahresgebuhren kénne nur geltend gemacht werden, wenn sie ohne Rechtsgrund

entrichtet seien. Dieser Tatbestand liege nicht vor.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie beantragt,

1. den Beschluss des Deutschen Patentamt- und Markenamts
vom 8. Juni 2005 aufzuheben,

2. das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, der
Anmelderin Jahresgebihren in H6he von 3.700,- € zuzuglich
gesetzlicher Zinsen zu bezahlen sowie die Beschwerdegeblhr
in Hohe von 200,- € zurlickzuerstatten.

Zudem regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zur Begrundung tragt die Anmelderin vor, es werde ein Rickzahlungsanspruch
nach den Grundséatzen der BGH-Entscheidung GRUR 2000, 421 - Rickzahlung
der Beschleunigungsgebihr geltend gemacht. Die danach fur einen Rlckzah-
lungsanspruch bestehenden Voraussetzungen, namlich dass der mit der Jahres-
gebuhr bezweckte Leistungserfolg unmoglich geworden sei und dass die Unmdg-
lichkeit Gberwiegend im Verantwortungsbereich des Patentamts liege, lagen vor.
Im Normalfall bestehe die Gegenleistung fur die Jahresgebihr entweder in der
Prufung des Antrags auf Patenterteilung oder in der Aufrechterhaltung des bereits
gewahrten Patentschutzes. Patentschutz sei hier nicht erteilt worden. Wenn
Zweck der Jahresgebihr aber nicht in der bloRRen Entgegennahme des Antrags
durch das Patentamt liegen kénne, dann kénne der relevante Leistungserfolg der
Gebuhr nur darin zu sehen sein, dass Uber den gestellten Antrag auf Patentertei-
lung entschieden werde. Es bestehe ein oOffentlich-rechtlicher Anspruch auf Pa-
tenterteilung, sobald die formellen und materiellen Anspruchsvoraussetzungen
erfullt seien. Diese seien spatestens mit der Einreichung der lUberarbeiteten Un-
terlagen mit Schriftsatz vom 3. Januar 2001 erflllt gewesen. Gleichwohl habe das

Patentamt Uber den Antrag wahrend der néchsten zwei Jahre und zehn Monate



nicht entschieden, weder positiv noch negativ. Damit stehe der Zahlung der
19. und 20. Jahresgebihr keinerlei Gegenleistung durch das Patentamt gegen-
uber. Ein Verschulden der Anmelderin bestehe nicht. Die Grunde fir die Verzoge-
rung in der Entscheidung tUber den Erteilungsantrag lagen allein in der Sphére des
Patentamts. Ein Rickzahlungsanspruch ergebe sich auRerdem aus einer analo-
gen Anwendung der Vorschriften Uber das Bereicherungsrecht gemaf
88 812 ff. BGB, die in entsprechender Anwendung auch im Bereich des o6ffentli-
chen Rechts gelten. Dartber hinaus behalte sich die Anmelderin die Geltendma-
chung von Amtshaftungsansprichen ausdriicklich vor. Die Anmelderin halte auch
die Erstattung der Beschwerdegebihr fir geboten. Die Beschwerde sei erforder-
lich gewesen, um den aus Billigkeitserwagungen zuzusprechenden Ruckzah-
lungsanspruch gegen den Widerstand des Patentamts rechtlich durchzusetzen,
daher entspreche es der Billigkeit, die zur Durchsetzung des Rickzahlungsan-
spruchs erforderlichen Aufwendungen in Form der Beschwerdegebihr ebenfalls

Zu erstatten.

Weiter tragt die Anmelderin vor, es werde zwar mit dem Patentgericht
(BPatGE 14, 93, 106f.; BPatG GRUR 1982, 361 = BPatGE 24, 154) davon ausge-
gangen, die offentlich-rechtliche Gegenleistung fir die Jahresgebihr sei einerseits
in der Lenkungsfunktion (der Anmelder solle zur laufenden Prifung angehalten
werden, ob sich die Weiterverfolgung der Anmeldung lohne) zu sehen, anderer-
seits in der Wahrung der Prioritat und der Aufrechterhaltung eines Anwartschafts-
rechts auf das Patent. Der Schutz von Prioritat und Anwartschaft seien aber nur
dann sinnvoll, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dahingehend bestehe, dass
das Anwartschaftsrecht tatsachlich zum Vollrecht fuhre. Da das Patentamt bereits
die Erteilungsfahigkeit signalisiert und die Anmelderin ihrerseits alles Erforderliche
getan habe, habe sie davon ausgehen dirfen, dass die Sachentscheidung alsbald
erfolgen und das Patent erteilt werde. Deswegen seien weder Beschleunigungs-
antrage noch weitere Eingaben im Hinblick auf die Erteilung des Patents seitens
der Anmelderin angebracht gewesen. Im Gegenteil hatte das Patentamt die An-

melderin auf eventuelle amtsinterne Schwierigkeiten wie Kapazitatstuberlastung



frihzeitig hinweisen mussen. Bei frihzeitiger Information, dass mit einer Erteilung
im 19. bzw. 20. Jahr nach der Anmeldung nicht mehr zu rechnen sei, hatte die
Anmelderin dann auf die Zahlung der 19. und 20. Jahresgebuhr verzichten kon-
nen. Aus Sicht der Anmelderin sei die Aufrechterhaltung von Prioritat und Anwart-
schaftsrecht wirtschaftlich gesehen wertlos. Denn das Anwartschaftsrecht sei zu
keiner Zeit in ein Vollrecht erwachsen. Damit seien auch die wirtschaftlich rele-
vanten Wirkungen der Anmeldung, wie insbesondere ein Entschadigungsanspruch
nach 8 33 PatG, nie eingetreten. Damit fehle es den Jahresgebuhren fur das
19. und 20. Jahr an jeglicher Gegenleistung, die fur die Anmelderin einen wirt-

schaftlichen Wert hatte.

In der mindlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt vertieft und
erganzt. Es sei auch ein Organisationsverschulden des Patentamts anzunehmen.
Das Patentamt musse dem Prufer konkrete Vorgaben machen, wann er eine Akte
bearbeite. Ansonsten sei der Zeitpunkt der Patenterteilung der Willkir des Prifers
Uberlassen, wirden wirtschaftliche Werte, eigentumsgleiche Rechte nach
Art. 14 GG vernichtet. Ein Verschulden sei auch im Rahmen eines Bereicherungs-
anspruchs, hier wegen Zweckverfehlung, zu beachten. Eine Zweckverfehlung sei
gegeben, da der Zweck der Zahlung der Jahresgebuhren vor der Erteilungsreife
des Patents ein anderer sei als nach der Erteilungsreife. Die Anmelderin zahle ab
der Erteilungsreife des Patents in der Erwartung, dass sie ein Ausschliel3lichkeits-
recht erhalte. Auch wenn jetzt noch eine Patenterteilung ausgesprochen werden
konnte, habe diese rechtlich nicht dieselbe Wirkung wie damals, als sie aufgrund
des Patents einen Schadensersatz- und Unterlassungsanspruch héatte geltend

machen konnen; eine jetzige Patenterteilung sei wertlos.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegrindet.



1. Trotz Vorliegens eines wesentlichen Verfahrensmangels hat der Senat von ei-
ner Zurickverweisung der Sache gemaR § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen und
in der Sache selbst entschieden. Die Entscheidung Uber die Rickzahlung der Jah-
resgeblhren ist von der mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzten
Prufungsstelle getroffen worden, obwohl keiner der in der Wahrnehmungsverord-
nung aufgefuhrten Falle vorliegt. Gemal 8 1 Abs. 1 Nr. 2 WahrnV darf der geho-
bene Dienst nur Uber Antrédge auf Rickzahlung von nicht fallig gewordenen Ge-
bihren nach 8 10 Abs. 1 PatKostG entscheiden. Ein solcher Fall liegt ersichtlich
nicht vor, denn die Falligkeit der 19. und 20. Jahresgebihr ist bzw. war ersichtlich
gegeben, wovon die Prifungsstelle auch selbst in der Entscheidung ausgeht.
Auch unter 8 1 Abs. 1 Nr. 7 WahrnV (formelle Bearbeitung von Patentanmeldun-
gen, insbesondere ...) lasst sich die vorliegende Entscheidung nicht fassen, da in
8 1 Abs. 1 Nr. 2 WahrnV hinsichtlich der Entscheidung tber die Rickzahlung von
Gebuhren, auch Jahresgebihren, eine spezielle Regelung vorhanden ist. Aus die-
ser Regelung ergibt sich aber gerade, dass die Riickzahlung von fallig gewesenen
Gebuhren nicht dem gehobenen Dienst Ubertragen ist. Ebenso wenig kommt § 7
Abs. 2 Nr. 3 WahrnV (Entscheidungen nach § 9 DPMAVwKostV) in Betracht. § 9
DPMAVwKostV betrifft die Rickzahlung von Kosten wegen unrichtiger Sachbe-
handlung sowie Kostenermal3igung, aber nur bezlglich der in der DPMAVwKostV
geregelten Verwaltungskosten; die Jahresgebihren gehdren nicht zu den Ver-
waltungskosten in diesem Sinne, sie sind vielmehr im Patentkostengesetz gere-

gelt.

Die Prufungsstelle hatte daher in der Besetzung eines technischen Mitglieds
(Prufers) entscheiden missen, 8§ 27 Abs. 2 PatG. Ein Verstol3 hiergegen macht
die Entscheidung zwar nicht nichtig, es liegt aber ein wesentlicher Verfahrens-
mangel im Sinne von 8§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG vor (vgl. Schulte, PatG. 7. Aufl., § 27
Rdn. 36, 8 79 Rdn. 23 unter Nr. 7). Da jedoch die Sache entscheidungsreif und
eine weitere Verfahrensverzogerung zu vermeiden ist, hat der Senat von einer Zu-

rickverweisung abgesehen und in der Sache selbst entschieden.



2. Die Anmelderin hat keinen Anspruch auf Rickzahlung der 19.und

20. Jahresgebdhr.

a. Eine Rulckzahlung aufgrund des allgemeinen 6ffentlich-rechtlichen
Erstattungsanspruchs, dessen Voraussetzungen sich mangels eigenstandiger
gesetzlicher Regelung im Wesentlichen nach den entsprechend anzuwendenden
Bereicherungsvorschriften der 88 812ff. BGB bestimmen (vgl. Palandt, BGB,
66. Aufl., Einf. v. 8§ 812 Rdn. 20), scheidet aus.

aa. Es liegt kein Fall rechtsgrundloser Entrichtung gemafld § 812 Abs. 1 Satz 1
BGB vor. Eine Patentjahresgebihr ist gemaR § 17 Abs. 1 PatG fir jede Anmel-
dung und jedes Patent fir das dritte und jedes folgende Jahr, gerechnet vom An-
meldetag an, zu entrichten. Sie wird gemal 8 3 Abs. 2 PatKostG jeweils fur die
folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fallig, der durch seine Benennung
dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag féllt. Voraussetzung fur das Entste-
hen der Gebuhrenpflicht ist demnach allein die Anhangigkeit der Anmeldung (oder
das Bestehen des Patents) bei Falligkeit, also zu Beginn des jeweiligen Patentjah-
res (vgl. Benkard, PatG, 10.Aufl., 8§17 Rdn.3a; Schulte, a.a.O., §17
Rdn. 9, 11, 34; Busse, PatG, 6. Aufl.,, 8 17 Rdn. 8). Diese Voraussetzung ist hier
gegeben. Die vorliegende Patentanmeldung ist bis zum Ablauf der H6chstdauer
von 20 Jahren nach dem Anmeldetag (5. Marz 2004) anhéngig gewesen. Die
19. Jahresgebihr ist am 31. Marz 2002, die 20. Jahresgebiuhr am 31. Marz 2003
fallig gewesen. Die im April 2002 bzw. im April 2003 geleisteten Zahlungen sind
daher mit Rechtsgrund erfolgt. Eine nach Eintritt der Falligkeit geleistete Zahlung
ist mit ihrem Eingang verfallen, sofern die Anmeldung oder das Patent im Zeit-
punkt der Entrichtung der Geblhr noch als gebuhrenpflichtiger Gegenstand vor-
handen gewesen ist. Ereignisse, die erst nach dem Tage der Entrichtung der falli-
gen Jahresgebuhr eintreten, haben auf den Verfall der Gebuhr keinen Einfluss. So
andern z.B. auch der Widerruf oder die Nichtigerklarung des Patents nach Fallig-
keit der Jahresgebuhr, obwohl beides rickwirkende Kraft hat, nichts am Verfall der
Gebuhr (vgl. Benkard, a. a. O., 8 17 Rdn. 3a, 21).
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bb. Auch die Voraussetzungen des § 812 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz BGB, wonach
die Herausgabe einer Leistung beansprucht werden kann, wenn der mit dem In-

halt des Rechtsgeschéfts bezweckte Erfolg nicht eintritt, sind nicht gegeben.

Die Zahlung der Jahresgebihren erfolgt ausweislich des Gebuhrentatbestands im
Patentkostengesetz zur "Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Anmeldung”
(so die Uberschrift im Gebiihrenverzeichnis, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, zu
den Jahresgebihren gemal § 17 Abs. 1 PatG) und Letzteres ist hier mit der Zah-
lung der 19. und 20. Jahresgebuhr zweifellos erreicht worden. Nach der gesetzli-
chen Regelung stellen sich die Jahresgebuhren als echte Gebihren im Sinne ei-
ner Gegenleistung fur behdrdliches Handeln dar (vgl. Busse, a.a.O., §17
Rdn. 4), wobei die Gegenleistung aber nicht aus der Patenterteilung besteht, son-
dern auch schon aus der bloRen Aufrechterhaltung einer Patentanmeldung, wie
sich aus dem Wortlaut des § 17 Abs. 1 PatG sowie aus dem Wortlaut des Gebuh-
rentatbestands im Patentkostengesetz ergibt, wo jeweils ausdrtcklich die "Anmel-
dung" aufgefuhrt ist (vgl. auch Gesetzesbegrindung bei Einfihrung dieser Rege-
lung mit dem PatAndG 1967, nachdem zuvor die Jahresgebiihrenpflicht nur fir
erteilte Patente galt, BIPMZ 1967, 244, 251 linke Spalte: Der Anmelder soll "dazu
angehalten werden, laufend zu priufen, ob sich die Weiterverfolgung der Anmel-
dung wirtschaftlich lohnt. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass eine mdg-
lichst grofRe Zahl wirtschaftlich belangloser Anmeldungen zuriickgenommen wird,
bevor ein Prifungsantrag gestellt und damit das Patentamt mit einer Arbeit be-
lastet wird, die es nur fur die wirtschaftlich bedeutenden Erfindungen leisten sollte.
Dieses Ziel kann nur dadurch erreicht werden, dass die Jahresgebuhren nicht erst
mit der Erteilung des Patents, sondern bereits mit der Bekanntmachung der Pa-
tentanmeldung fallig werden."; vgl. auch BGH BIPMZ 1971, 317, 319 - Dipolan-
tenne). So sind Jahresgebuhren auch dann zu zahlen, wenn das Patentamt gar
keine Priufungstatigkeit in Richtung einer Patenterteilung entfalten kann, weil ein
Prufungsantrag nicht gestellt ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 17 Rdn. 10), sie stehen

nicht im Zusammenhang mit einer bestimmten Tatigkeit des Patentamts wahrend
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der Anhangigkeit der Patentanmeldung (vgl. BPatGE 14, 93, 96 letzter Absatz;
Benkard, a. a. O., § 17 Rdn. 3a).

Dass die Gegenleistung "Aufrechterhaltung einer Anmeldung” seitens des Patent-
amts nur geringen Verwaltungsaufwand erfordert (z. B. Gberwacht das Patentamt
bei anhangigen Anmeldungen den Gebuhreneingang und versendet Mitteilungen
zur Hohe und Frist von fallig gewordenen Jahresgebihren, wenn innerhalb der
Frist zur zuschlagsfreien Zahlung nicht gezahlt worden ist), wahrend die Gebihren
fur das 19. und 20. Jahr relativ hoch sind (insgesamt 3.700,- €), kann auch nicht
als unverhaltnismaRig angesehen werden. Die Aquivalenz ist jedenfalls im Rah-
men einer Gesamtbetrachtung der fur eine Patentanmeldung zu entrichtenden
Gebiuhren, die Jahres- und Verfahrensgebihren einschliel3t, zu bejahen, denn die
Jahresgebuhren sind zum Ausgleich fur die relativ niedrigen Verfahrensgebihren
(Gebuhren fur die Anmeldung, den Einspruch, die Beschwerde usw.) relativ hoch
angesetzt (vgl. Benkard, a. a. O., vor 88 17-19 PatG Rdn. 7; BPatGE 24, 154, 156
zweiter Absatz). Diese Systematik der Patentgebuhren ist bei der Schaffung des
Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen
Eigentums vom 13. Dezember 2001 nochmals bestétigt worden (vgl. Begriindung
BIPMZ 2002, 36, 45 rechte Spalte: "In der Empfehlung Nr. 4 hat sich die Sachver-
standigenkommission fur Gebuhrenstrukturfragen im Bereich des Deutschen Pa-
tentamts und des Bundespatentgerichts mit einer Gegenstimme dafir ausgespro-
chen, dass das Verhaltnis der Gebuhren in der Erteilungsphase zu den Gebuhren
wahrend der Aufrechterhaltung eines Schutzrechts unveréandert bleiben soll, ob-
wohl die Gebuhren der Erteilungsphase bei weitem nicht die Verwaltungskosten
decken und die Aufrechterhaltungsgebihren die Verwaltungskosten deutlich tGber-
steigen. Die Kommission war der Meinung, dass dieses System der Finanzierung
der Kosten, die wahrend der Erteilungsphase entstehen, durch die Gebuhren der
Aufrechterhaltung eines Schutzrechts volkswirtschaftlich gesehen richtig ist. Diese
Staffelung hat ihren Grund darin, dass der Zugang zu einem Schutzrecht nicht
durch hohe Gebuhren erschwert werden soll ..."). Dass diese Art der Erhebung

von Jahresgebiihren nicht gegen das Grundgesetz verstoldt, ist im Ubrigen in der
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Rechtsprechung des Bundespatentgerichts wiederholt festgestellt worden (vgl. die
auch von der Anmelderin zitierten Entscheidungen BPatGE 14,93 und
BPatGE 24, 154 = GRUR 1982, 361).

Demgegeniber kann der Auffassung der Anmelderin, dass die Gegenleistung flr
die Zahlung der Jahresgebuhren hier deswegen eine andere, namlich die Patent-
erteilung sei, weil das Patentamt mit Prufungsbescheid vom 22. Februar 2000 die
Patenterteilung - nach Uberarbeitung der Unterlagen - in Aussicht gestellt habe
und sie nach Einreichung Uberarbeiteter Unterlagen von einer baldigen Patenter-
teilung habe ausgehen dirfen, nicht gefolgt werden. Es ist nicht erkennbar, wie
dies die - gesetzlich bestimmte - Gegenleistung fur die Zahlung von Jahresgebuh-
ren (Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Anmeldung) andern sollte, zumal
die Erwartung eines Anmelders, auf die eingereichte Anmeldung hin ein Patent
erteilt zu bekommen, von Anfang an wahrend der Anhéngigkeit einer Anmeldung
besteht. Denn bereits mit der Einreichung der Anmeldung ist ein Anwartschafts-
recht auf das Patent verbunden (vgl. Schulte, a. a. O., 8 34 Rdn. 23, 25). Dieses
hat durch den positiven Prifungsbescheid des Patentamts vom 22. Februar 2000
rechtlich keine andere Qualitat erhalten, da dem Priufungsbescheid eine rechtliche
Bindungswirkung von der Art, dass danach eine Patenterteilung zwingend ist,
nicht zukommt. Wenn nach Erlass dieses Prifungsbescheides noch relevanter
entgegenstehender Stand der Technik aufgefunden worden ware, der die Patent-
fahigkeit in Frage gestellt hatte, hatte dies - es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz -
selbstverstandlich beachtet werden muissen. Eine Bindung des Patentamts tritt
erst mit Erlass des Erteilungsbeschlusses ein. Da die Patenterteilung somit unter
keinen Umstanden als "Gegenleistung” fiur die Zahlung von Jahresgebihren an-
zusehen ist, kommt es insoweit auch nicht darauf an, ob das Patentamt, nachdem
die Anmelderin im Januar 2001 Uberarbeitete Unterlagen eingereicht hat, die wei-
tere Prufung der Patentanmeldung schuldhaft verzdgert hat.

Der hier mit der Zahlung der 19. und 20. Jahresgebuhr verfolgte und auch er-

reichte Zweck, nadmlich die Aufrechterhaltung der Anmeldung fir das 19. und
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20. Jahr, kann auch nicht deswegen, weil bis zum Ablauf der langstmdglichen
Patentdauer das Patent nicht erteilt worden ist, im nachhinein als verfehlt angese-
hen werden. Rechtliche Bedeutung besitzt diese Anhangigkeit durch den Um-
stand, dass auch noch nach Ablauf der langstmoglichen Patentdauer von
20 Jahren bei Bestehen eines Rechtsschutzbedirfnisses - ein solches hat die
Anmelderin im Verfahren vor dem Patentamt geltend gemacht - ein Patent erteilt
werden kann (vgl. die Entscheidung des 20.Senats vom 16. Marz 2000,
20 W (pat) 83/99, BPatGE 42, 256 = GRUR 2000, 1017 - Benutzerleitende Infor-
mation; Benkard, a.a. O., 8§ 16 Rdn. 3; Schulte, a. a. O., Einl. Rdn. 254 a. E,;
Busse, a. a. O., vor 8 34 Rdn. 43), was insbesondere fur einen Entschadigungs-
anspruch gemal § 33 PatG von Bedeutung ist. Ein derart erteiltes Patent kann
zwar wegen des Ablaufs der Patentdauer keinen Unterlassungs- oder Schadens-
ersatzanspruch mehr begrinden, fir die Frage der Zweckverfehlung der Zahlung
von Jahresgebihren kann es aber hierauf nicht entscheidend ankommen, da, wie
ausgefuhrt, die Patenterteilung nicht die Gegenleistung fir die Zahlung der Jah-

resgebihren darstellt.

b. Ein Anspruch auf Rickzahlung der 19. und 20. Jahresgebuhr ergibt sich auch
nicht gemal § 9 PatKostG, wonach Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sa-

che nicht entstanden wéren, nicht erhoben werden.

Nach herrschender Meinung fallt unter "unrichtige Sachbehandlung” nicht jede
Fehlbehandlung, sondern nur ein Verstol3 gegen eindeutige gesetzliche Normen,
der offen zutage tritt, oder ein offenbares Versehen; zudem muss die unrichtige
Sachbehandlung fir die Entstehung der Kosten ursachlich gewesen sein. Das ist
dann nicht der Fall, wenn die Kosten auch bei richtiger Behandlung der Sache
entstanden wéaren (vgl. Schulte, a. a. O., 8 9 PatKostG Rdn. 7, 10; Busse, a. a. O.,
8 9 PatKostG Rdn. 4, 5, jeweils m. w. N.). An dieser Ursachlichkeit fehlt es hier.

Ein Verstol3 gegen gesetzliche Normen kann in der verzdgerten Bearbeitung eines

Prufungsantrags zwar nicht gesehen werden, weil es eine gesetzlich vorgeschrie-
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bene Frist, innerhalb derer ein Prifungsbescheid zu erlassen oder innerhalb derer
nach positivem Prifungsbescheid ein Erteilungsbeschluss zu erlassen ist, nicht
gibt (vgl. auch Senatsbeschluss vom 23. August 2005, 10 W (pat) 25/02,
BIPMZ 2005, 455, 456 - Prufungsantragsgebuhr). Es gibt allerdings zeitliche Vor-
gaben in den Prifungsrichtlinien des Patentamts. Danach durfte die Anmelderin,
da ihr mit Prifungsbescheid vom 22. Februar 2000 bereits die Patenterteilung in
Aussicht gestellt worden war, grundsatzlich von einer beschleunigten Weiterfuh-
rung des Prifungsverfahrens ausgehen, namlich gemald den Prufungsrichtlinien
vom 2. Juni 1995 (BIPMZ 1995, 269), die bis Ende Februar 2004 galten, unter
3.3.1. Bearbeitungsreihenfolge; die gleiche Regelung findet sich in den Prifungs-
richtlinien vom 1. Marz 2004 (BIPMZ 2004, 69) unter 3.3.1. Bearbeitungsreihen-
folge ("Anmeldungen und Erwiderungen sollten insbesondere dann bevorzugt
bearbeitet werden, wenn ... die Patenterteilung in Aussicht gestellt wurde und
nunmehr unverziglich beschlossen werden kann;"). Eine solche beschleunigte
Weiterfuhrung des Prufungsverfahrens hat, auch wenn die Anmelderin selbst nach
Erlass des positiven Prifungsbescheides eine gewisse Verzdgerung in das Ver-
fahren gebracht hat, indem sie erst im Januar 2001 die Uberarbeiteten Unterlagen
einreichte, nicht stattgefunden; das Prifungsverfahren hat, wie aus der Amtsakte
ersichtlich ist, mit der Einreichung der Uberarbeiteten Unterlagen am
5. Januar 2001 bis zum Ablauf der langstmdglichen Patentdauer von 20 Jahren

am 5. Marz 2004 keinen Fortgang mehr gefunden.

Ob diese Verzogerung im vorliegenden Fall als eine unrichtige Sachbehandlung
im Sinne der Vorschrift anzusehen ist, kann aber letztlich dahingestellt bleiben.
Denn jedenfalls fehlt es hinsichtlich der geltend gemachten Kosten (19. und
20. Jahresgebihr) an der Ursachlichkeit der verzégerten Bearbeitung fur die Ent-
stehung der Kosten. Die Jahresgebuhren sind in jedem Fall aufgrund der Anhan-
gigkeit der Patentanmeldung angefallen, auch dann, wenn der Antrag auf Patent-
erteilung zlgig beschieden worden ware. Sie sind nicht erst durch die verzbgerte
Bearbeitung entstanden. Ein Anspruch aus 8 9 PatKostG scheidet daher schon

mangels Ursachlichkeit der verzogerten Bearbeitung fir die Entstehung der Kos-
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ten aus (vgl. auch Senatsentscheidung 10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005,
BIPMZ 2005, 455, 456 - Prufungsantragsgebihr; zu der entsprechenden Vorschrift
in der DPMAVwKostV BPatG Mitt. 1971, 115, 117 li. Sp.; Mitt. 1971, 174, 176

li. Sp.).

c. Eine Ruckzahlung aus Billigkeitsgriinden, wie sie etwa fiur die Beschwerdege-
bihr in 8 80 Abs. 3 PatG vorgesehen ist, ist fur Jahresgebihren weder im Patent-
gesetz noch im Patentkostengesetz vorgesehen. In der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs ist zwar im Zusammenhang mit der markenrechtlichen Beschleu-
nigungsgebuhr (8 38 MarkenG) aufgrund allgemeiner gebuhrenrechtlicher Grund-
satze und verfassungsrechtlicher Erwagungen ein Rickzahlungsanspruch trotz
fehlender ausdricklicher gesetzlicher Grundlage aus Billigkeitsgriinden dann an-
genommen worden, wenn die Gegenleistung aus Grinden, die ganz Uberwiegend
im Bereich der Behorde liegen (wie z. B. eine Uberlastung), nicht erbracht worden
ist und auch nicht mehr erbracht werden kann (GRUR 2000, 325, 326 - Beschleu-
nigungsgebihr). Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Ausgehend
davon, welchem Zweck die Jahresgebihren dienen, wie oben unter 2.a.bb. aus-
gefuhrt worden ist, ist schon nicht feststellbar, dass die Gegenleistung nicht er-

bracht worden ist.

d. Anspriche aus Amtshaftung gemafl3 Art. 34 GG, 8§ 839 BGB, fir die das
Bundespatentgericht auch nicht zustandig ware (88 13, 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG), hat
die Anmelderin im Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend gemacht.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr ist nicht begriindet. Sie
ist mit Rechtsgrund entrichtet. Billigkeitsgriinde fur die Rickzahlung der Be-
schwerdegebihr gemal? 8 80 Abs. 3 PatG sind nicht gegeben. Die Riuckzahlung
ist nach standiger Rechtsprechung nur dann als billig anzusehen, wenn bei ord-
nungsgemafer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurlckwei-
sungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen ware und damit die Beschwerde

sowie die Einzahlung der Beschwerdegebihr hatten vermieden werden kdnnen
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(vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 122). Diese Voraussetzungen liegen hinsichtlich
des geltend gemachten Riickzahlungsanspruchs als solchem, der Beschwerdege-
genstand ist, nicht vor, zumal der Beschluss des Patentamts im Ergebnis nicht zu

beanstanden ist.

4. Die Rechtsbeschwerde ist gemald § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zuzulassen.

gez.

Unterschriften



