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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 122 199.2

wegen Stellung des Prifungsantrags

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 24 Juli 2019 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die
Richterin PUschel und die Richterin Dr. Schnurr

ECLI:DE:BPatG:2019:240719B7Wpat4.19.0



beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts — Prifungs-
stelle 51 - vom 24. April 2019 wird aufgehoben und es wird festge-
stellt, dass die Anmelderin am 30. November 2018 rechtzeitig einen

wirksamen Prifungsantrag gestellt hat.

2. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird zurtickge-

wiesen.

Grinde

Am 23. Dezember 2011 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung ,Glasscheibenaufbau mit elektro-

chromer Schichteinrichtung” zur Patentierung ein.

Mit formularmé&Riger Mitteilung vom 24. August 2018 wies das Patentamt die An-
melderin darauf hin, dass die Prifungsantragsfrist mit Ablauf des
24. Dezember 2018 ende, und dass die Anmeldung als zuriickgenommen gelten

misse, wenn der Prifungsantrag bis dahin nicht gestellt werde.

Am 30. November 2018 ging beim Patentamt per Telefax ein ausgefulltes und von
dem Vertreter der Anmelderin handschriftlich unterschriebenes Formular mit An-
gaben zum Verwendungszweck des SEPA-Basislastschriftmandats mit der Man-
datsreferenznummer und dem Aktenzeichen
10 2011 122199.2 ein, wobei hinter der Gebuhrennummer ,311 400“ der Betrag

von 350,- € eingetragen war. In der Spalte ,Erlauterungen” ist der Text ,Prufungs-



verfahren wenn ein Antrag nach § 43 PatG nicht gestellt ist* (ebenso wie alle
sonstigen von der Anmelderin in dem Formular vorgenommenen Eintragungen) in
Maschinenschrift eingetragen, jedoch ist von dieser maschinenschriftlichen Eintra-
gung mit Ausnahme des ersten Wortbestandteils ,Prifungs® der Text durchgestri-
chen. An Stelle des durchgestrichenen Textes ist Uber dem zweiten Wortbe-
standteil ,verfahren“ handschriftlich der Wortbestandteil ,antrag” notiert, so dass
im Ergebnis in der Spalte ,Erlauterungen” - teils maschinenschriftlich, teils hand-

schriftlich - das Wort ,Prifungsantrag” vermerkt ist.

Mit Schreiben vom 4. Januar 2019 teilte das Patentamt der Anmelderin mit, dass
mit Eingabe vom 30. November 2018 zwar eine Einzugserméchtigung fur die
Prufungsantragsgebihr eingereicht worden sei; ein Prufungsantrag sei aber bis-
lang noch nicht zur Akte gelangt. Die Anmelderin wurde gebeten, die Stellung des
Prufungsantrags nachzuholen oder mitzuteilen, dass die Gebuhr irrtimlich ange-
wiesen worden sei. In letzterem Fall wirde die Rickzahlung auf ihr Konto veran-

lasst.

In Beantwortung dieses Schreibens machte die Anmelderin am 14. Januar 2019
folgende Mitteilung: ,Hiermit wird die Prifung der Anmeldung beantragt und unser

Prufungsantrag vom 30. November 2018 ausdriicklich bestatigt”.

Unter Bezugnahme auf den am 14. Januar 2019 eingegangenen Prifungsantrag
richtete das Patentamt an die Anmelderin die weitere Mitteilung, dass dieser nach
der gesetzlichen Antragsfrist gestellt worden und daher unwirksam sei; die Pa-

tentanmeldung gelte als zuriickgenommen.

Die Anmelderin stellte sich in Beantwortung dieses neuerlichen Bescheids auf den
Standpunkt, dass der Prifungsantrag tatsachlich bereits am 30. November 2018
gestellt worden sei. Auf der Einzugsermachtigung sei namlich bereits unter der
Spalte ,Erlauterungen® schriftlich ,Prifungsantrag” eingetragen. Im Zusammen-

hang mit der Einzahlung der Prifungsgebihr sei dem Wortlaut ,Prifungsantrag”



bei verstandiger Wirdigung der Umstande klar entnehmbar, dass hiermit die Pru-
fung der Anmeldung beantragt werde sollte.

Mit signiertem Beschluss vom 24. April 2019 stellte daraufhin die Prifungs-
stelle 51 des Deutschen Patent- und Markenamts fest, dass die Anmeldung als
zuriickgenommen gelte. Innerhalb der Frist von sieben Jahren nach Einreichung
der Patentanmeldung (8 44 Abs. 2 PatG) sei zwar die Prifungsantragsgebuhr
fristwahrend gezahlt, jedoch kein Prifungsantrag gestellt worden. Erst mit Datum
14. Januar 2019 - und somit verspatet - sei der dazugehorige schriftliche Pri-
fungsantrag eingegangen. Eine fur sich genommene Gebihrenzahlung - auch
wenn sie, wie bei einer Zahlung Ublich, den Verwendungszweck beinhalte - ent-
spreche nicht der vom Gesetz ausdricklich geforderten schriftlichen Willensauf3e-

rung, den Prifungsantrag stellen zu wollen.

Gegen diesen ihr am 13. Mai 2019 zugestellten Beschluss richtet sich die am
28. Mai 2019 eingelegte Beschwerde der Anmelderin. Sie wiederholt ihren bishe-

rigen Vortrag und beantragt sinngemal,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

- festzustellen, dass der Prifungsantrag fristwahrend gestellt worden
ist;

- die Beschwerdegebihr zurtickzuzahlen;

- hilfsweise eine mindliche Verhandlung anzuberaumen.

Am 24. Mai 2019 hatte die Anmelderin aul3erdem gegeniuber dem Patentamt die
Teilung ihrer Anmeldung erklart.



Die gemaR § 73 Abs.1 PatG statthafte und auch im Ubrigen zulassige Be-
schwerde gegen den Beschluss vom 24. April 2019 ist begriindet. Die Anmelderin

hat fristgemal} einen wirksamen Prufungsantrag gestellt.

1. Gemal § 44 Abs. 2 Satz 1 PatG ist bis zum Ablauf von sieben Jahren nach
Einreichung der Anmeldung der Prifungsantrag zu stellen. Vorliegend begann die
Frist nach dem Anmeldetag vom 23. Dezember 2011 und endete am Montag, dem
24. Dezember 2018, § 99 Abs. 1 PatG, § 222 Abs. 1 und 2 ZPO, § 187 Abs. 1,
§ 188 Abs. 2 BGB. Vor Ablauf dieser Frist ist am 30. November 2018 beim
Patentamt ein ausgefulltes und unterschriebenes Formular mit Angaben zum
Verwendungszweck eines SEPA-Basislastschriftmandats - hier der Zahlung der
Prifungsantragsgebuhr, Nr. 311 400 des Gebuhrenverzeichnisses, Anlage zu § 2
Abs. 1 PatKostG, in der korrekten Hohe von 350 € - eingegangen. Aus diesem
ergibt sich unter Berucksichtigung der besonderen Umstande des vorliegenden

Einzelfalls ausnahmsweise auch die Stellung des Prifungsantrags.

a) Grundsatzlich dient das Formular mit Angaben zum Verwendungszweck
eines SEPA-Basislastschriftmandats allerdings lediglich Zahlungszwecken, d. h.
im vorliegenden Fall der Zahlung der Prifungsantragsgebuhr, und kann daher ei-
nen fristgerecht zu stellenden Antrag nicht ersetzen. Nach standiger Rechtspre-
chung beinhaltet die bloRe Geblhrenzahlung namlich keine eindeutige Erklarung
zur Vornahme einer bestimmten Verfahrenshandlung (vgl. BGH NJW 1965, 1862;
BGHZ 107, 129; BPatG, Beschl. v. 3. September 2012 — 10 W (pat) 10/09;
Schulte/Rudloff-Schaffer, PatG, 10. Aufl., 8 44 Rdnr. 10). Wird die Zahlung im
Wege einer Bankiberweisung oder Bareinzahlung (8 1 Abs. 2 Nr. 2 PatKostG
i.V.m. 81 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PatKostZV) vorgenommen, ergibt sich dies bereits
daraus, dass in diesen Féllen keine schriftliche Erklarung gegeniber dem Patent-
amt vorliegt. Aber auch wenn die Gebuhrenzahlung - wie im vorliegenden Fall -
gemall 81 Abs. 1 Nr.4 PatKostZV durch Erteilung eines gultigen SEPA-Basis-



lastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck, d. h. durch eine schrift-
liche Erklarung gegenuber dem Patentamt, erfolgt, kann darin grundséatzlich nicht
zugleich die Vornahme einer Verfahrenshandlung gesehen werden. Es ist namlich
nicht ausgeschlossen, dass eine Zahlung rein vorsorglich, vor einer endgultigen

Entscheidung Uber die Antragstellung, geleistet wird.

b) Etwas anderes kann sich in besonders gelagerten Fallen ausnahmsweise
dann ergeben, wenn bei Einreichung des SEPA-Basislastschriftmandats zugleich
eindeutig zum Ausdruck gebracht wird, dass das Prufungsverfahren auch tatsach-
lich er6ffnet und die Anmeldung dadurch aufrechterhalten werden soll. Wie jede
an das Patentamt gerichtete Erklarung ist ndmlich auch ein SEPA-Basislast-
schriftmandat einer Auslegung entsprechend § 133 BGB zugéanglich (vgl. Senats-
beschluss vom 21. Juni 2018 — 7 W (pat) 7/18). Entscheidend ist insoweit der ob-
jektive, dem Erklarungsempfanger verniunftigerweise erkennbare Sinn. Dabei ist
im Zweifel davon auszugehen, dass der Erklarende das anstrebt, was nach den
Maflstaben der Rechtsordnung verninftig ist und seiner recht verstandenen Inte-
ressenlage entspricht (vgl. z. B. BGH GRUR 2017, 1286, Tz. 29 - Mehrschichtla-
ger m. w. N.; NJW-RR 1995, 1183).

C) Im vorliegenden Fall ist aus der Sicht des Patentamts klar ersichtlich, dass
die Anmelderin durch die Einreichung des SEPA-Basislastschriftmandats nicht nur
die Gebuhrenzahlung bewirken, sondern zugleich auch den Prifungsantrag stel-
len wollte. Dies ergibt sich aus der Eintragung in der Spalte ,Erlauterungen®. Wah-
rend dort zunachst offensichtlich lediglich der Gebuhrentatbestand 311 400 (,Pru-
fungsverfahren - wenn ein Antrag nach § 43 PatG nicht gestellt worden ist*) aus
dem Gebuhrenverzeichnis (Anlage zu 8 2 Abs. 1 PatKostG) wiederholt werden
sollte, hat der Vertreter der Anmelderin durch die handschriftliche Streichung der
zunachst maschinenschriftlich eingetragenen Worte ,,...verfahren wenn ein Antrag
nach 8§ 43 PatG nicht gestellt worden ist* und durch die ebenfalls handschriftlich
vorgenommene Ergadnzung des nach der Streichung einzig verbliebenen Wortbe-

standteils ,Prufungs® durch den weiteren Wortbestandteil ,antrag” unzweifelhaft


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE621649500&docFormat=xsl&docPart=K

zum Ausdruck gebracht, dass es ihm hier nicht lediglich um die Erlauterung des
Gebuhrentatbestandes ging (insoweit ware die Streichung bzw. Erganzung sinnlos
gewesen), sondern um die explizite Stellung des Priufungsantrags. Vor diesem
Hintergrund ist die am 30. November 2018 zusammen mit Angaben zum Verwen-
dungszweck eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats zur Akte gereichte Erklarung
bei Auslegung nach dem objektiven Empfangerhorizont nicht nur als Gebihren-

zahlung, sondern auch als Prifungsantrag zu verstehen.

2. Da somit ein wirksamer Priufungsantrag vorliegt, gilt die Anmeldung nicht
gemal 8 58 Abs. 3 PatG als zurickgenommen mit der Folge, dass der angefoch-
tene Beschluss des Patentamts vom 24. April 2019 aufzuheben und die mit der

Beschwerde der Anmelderin beantragte Feststellung zu treffen ist.

3. Fur eine Rlckzahlung der Beschwerdegebihr gemald § 80 Abs. 3 PatG
besteht kein Anlass; die durch die Prufungsstelle vorgenommene Sachbehandlung
stellt keinen Umstand dar, der die Einbehaltung der Gebuhr als unbillig erscheinen
lieRe (vgl. Schulte, a. a. O., 8 73 Rdnr. 135).

4. Der Senat konnte ohne mindliche Verhandlung entscheiden, weil dem Be-
schwerdebegehren in der Hauptsache entsprochen worden ist und die Entschei-
dung Uber die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr fur sich allein keiner mindli-
chen Verhandlung bedarf, wenn - wie hier - die insoweit zugrunde liegenden Tat-
sachen geklart sind (vgl. BPatGE 13, 69, 71; BPatG BIPMZ 2010, 374 - Mikro-
Schweil3spitze; Schulte, a. a. O., 8 78 Rdnr. 15).

5. Uber die vor Anhangigkeit des Beschwerdeverfahrens am 24. Mai 2019
gegenuber dem Patentamt erklarte Teilung ist im Rahmen des vorliegenden, erst

am 28. Mai 2019 eingeleiteten Beschwerdeverfahrens nicht zu befinden.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerugt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

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

einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Pischel Dr. Schnurr

pro



