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10 W (pat) 72/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 10 853.1

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. September 2001 durch die Richterin Dr. Schermer als Vorsit-

zende sowie die Richterinnen Pischel und Schuster

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pru-
fungsstelle 11.43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
15. Juni 2000 aufgehoben.

Grinde

Am 17. Marz 1995 stellte die H...

... GmbH Antrag auf Erteilung eines Patents bezuglich einer "Vorrichtung zur Her-
stellung von Halbleitermaterialien". Als Vertreter der Anmelderin sind im Ertei-
lungsantrag W... oder R... c/o Gemeinsamer Patentservice,

Hausvogteiplatz in B..., angegeben.

Am 30. Mai 1997 zahlte der Erfinder W... die 3. Jahresgebuhr beim Pa-

tentamt ein.

Am 28. Mai 1998 entrichteten die Patentanwalte M... und Kollegen einen Betrag
von 100,00 DM mit dem Vermerk , 3. Jahresgebuhr®, den das Patentamt unter dem
Code 112103 als 3. Jahresgebuhr verbuchte und am 07.°Juli 1998 nach einem

Telefonat mit der Kanzlei M... zurlickzahlte.

Mit Bescheid vom 10. Juli 1998 benachrichtigte das Patentamt den Gemeinsamen
Patentservice in B..., dass die Anmeldung als zuruickgenommen gelte, wenn die

4. Jahresgebuhr mit dem Zuschlag in Héhe von insgesamt 110,00 DM nicht inner-
halb einer Frist von vier Monaten nach dem Ablauf des Zustellmonats gezahlt

werde. Bis 30. November 1998 ging keine Zahlung ein. Das Patentamt vermerkte



deshalb in der Akte, dass die Anmeldung seit 1. Dezember 1998 als zuruckge-
nommen gelte. Am 05. Mai 1999 zahlten die Patentanwalte M... und Kollegen
einen Betrag von

100,00 DM in Gebuhrenmarken und flhrten aus, dass nochmals die

4. Jahresgebuhr entrichtet werde, die bereits am 28. Mai 1998 gezahlt worden sei.

Am 07. Juli 1999 stellte die A... AG, vertreten durch die Patentanwalte M... und
Kollegen, Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Zur Begrindung trug
sie vor, die ursprungliche Anmelderin, die H...

... GmbH, habe seit Anfang 1998 mit ihr, der A... AG, in Verhandlungen Uber die
Ubernahme einer Reihe von Patenten gestanden. Schon im Laufe der
Verhandlungen habe sie, die A... AG, die Patentanwalte M... und Kollegen
beauftragt,

vorsorglich Jahresgebuhren fur die Patente einzuzahlen. Damit sei kanzleiintern
die zuverlassige Frau M1... betraut gewesen. Diese habe versehentlich die
Zahlung vom

27. Mai 1998 an das Patentamt als 3. und nicht - wie richtig - als 4. Jahresgebuhr
bezeichnet. Das Patentamt habe die fristgerecht bezahlte 4. Jahresgebuhr
zuruckgezahlt, obwohl unschwer zu erkennen gewesen sei, dal} es sich nicht um
die 3., sondern um die 4. Jahresgebuhr handeln sollte. Der Rickzahlung sei von
ihren Patentanwalten keine Beachtung geschenkt worden, weil sie nur allgemein
als Gebuhrenrickzahlung gekennzeichnet gewesen sei und in dem damaligen
Zeitraum aufgrund Doppelzahlungen durch die fruhere und die jetzige Anmelderin
mehrfach Jahresgebuhren zurlckgezahlt worden seien. SchlieRlich habe die
ursprungliche Anmelderin die Benachrichtigung des Patentamts hinsichtlich der
4. Jahresgebuhr nicht an sie bzw ihre Patentanwalte weitergeleitet. Sie treffe

deshalb kein Verschulden an der verspateten Zahlung.

Durch Beschluss vom 15. Juni 2000 hat das Patentamt den Wiedereinsetzungs-
antrag zurtckgewiesen und festgestellt, dass die Anmeldung als zuriickgenom-

men gelte. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, die Anmelderin habe die gesetzliche



Frist zur Entrichtung der 4. Jahresgebuhr nebst Zuschlag versaumt; die die Wie-
dereinsetzung begrindenden Tatsachen habe sie nicht innerhalb der zweimonati-

gen Wiedereinsetzungsfrist vorgetragen.

Die A... AG, auf die die Patentanmeldung gemafl} Antrag vom 31. Marz 2001 am

09. Mai 2001 umgeschrieben worden ist, beantragt mit der Beschwerde,

1. den angefochtenen Beschlull aufzuheben und Abhilfe zu ge-

wahren,

2. das Patent aufgrund der im Verfahren befindlichen Unterla-

gen zu erteilen.

Die Beschwerde der A... AG ist zulassig und hat auch in der Sache Erfolg.
Die 4. Jahresgebuhr ist durch die Einzahlung vom 28. Mai 1998 in Hohe von
100,00 DM rechtzeitig entrichtet. Die Anmeldung gilt damit nicht gemall § 58

Abs. 3 PatG als zurickgenommen.

Die 4. Jahresgebuhr fir das am 17. Marz 1995 angemeldete Patent war geman
§ 17 Abs. 3 S. 1 PatG mit Ablauf des Monats, dessen Benennung dem Anmelde-
monat entspricht, also am 31. Marz 1998 fallig und konnte nach § 17 Abs. 3 S. 2
PatG noch bis 31. Mai 1998 zuschlagsfrei gezahlt werden. Die Patentanwalte M...
und

Kollegen haben am 28. Mai 1998 100,00 DM eingezahlt, so dass zum Zeitpunkt
des Fristablaufs der erforderliche Betrag dem Konto des Patentamts

gutgeschrieben war.



Der Annahme einer fristgerechten Zahlung der 4. Jahresgebihr steht nicht entge-
gen, dass der eingezahlte Betrag als 3. Jahresgebuhr bezeichnet ist. Bei der Ein-
zahlung von Gebuhren sind zwar grundsatzlich der Verwendungszweck mit dem
vollstandigen Aktenzeichen oder der Patenthummer sowie der Name des Einzah-
lers anzugeben, um Ruckfragen des Patentamts zu vermeiden und Rechtsverlus-
ten vorzubeugen (vgl MittPrasDPA BIPMZ 1965,81; 1977, 345; 1980, 46). Fehlt
die Angabe des Verwendungszwecks innerhalb der Zahlungsfrist oder ist sie nicht
eindeutig, fuhrt dies nicht zur Unwirksamkeit der Zahlung, denn nach der Recht-
sprechung kann die Zweckbestimmung, die keine gesetzliche Voraussetzung fur
die fristgerechte Gebuhrenzahlung ist, auch nach Fristablauf nachgeholt bzw klar-
gestellt werden (vgl BGH BIPMZ 1974, 262 "ERBA"; ferner Schulte, PatG, 6. Aufl.,
vor § 17 Rdn 36; Busse, PatG, 5. Aufl., vor § 17 Rdn 26 bis 28). Die Nachholung
darf jedoch in entsprechender Anwendung des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG spates-
tens nur bis zum Ablauf der fur die Wiedereinsetzung geltenden Ausschlussfrist
von einem Jahr erfolgen (vgl dazu BPatGE 18, 121). In dem Fall einer nicht ein-
deutigen Angabe des Verwendungszwecks besteht aber auch die Mdglichkeit ei-
ner Ermittlung im Wege der Auslegung von Amts wegen, denn die Zweckbestim-
mung ist eine Verfahrenshandlung, die den fur burgerlich-rechtliche Willenserkla-
rungen geltenden Auslegungsregeln analog § 133 BGB unterliegt (vgl Schulte,
aaO, vor § 34 Rdn 105; Zdller, ZPO, 22. Aufl., vor § 128 Rdn 25). Das Patentamt
ist allerdings zu der Auslegung nicht verpflichtet. Es kann die Klarung sicherheits-

halber auch durch Nachfrage bei dem Einzahler herbeiflhren.

Vorliegend war fur das Patentamt aus den Gesamtumstanden der Gebuhrenzah-
lung offensichtlich erkennbar, dass die Bezeichnung des am 28. Mai 1998 einge-
zahlten Betrags von 100,-DM als 3. Jahresgebuhr versehentlich erfolgt sein
multe, denn die 3. Jahresgebuhr war bereits am 30. Mai 1997 innerhalb der zu-
schlagsfreien Frist des § 17 Abs. 3 Satz 2 PatG gezahlt worden. Der genau nach
einem Jahr ebenfalls innerhalb der zuschlagsfreien Frist auf dem Konto des Pa-
tentamts eingegangene Betrag von 100,-DM konnte daher sowohl hinsichtlich des

Zeitpunkts der Zahlung als auch hinsichtlich der Hohe des Betrags kaum anders



verstanden werden als im Sinne einer Zahlung der 4. Jahresgebuhr. Allerdings
war vorliegend die Einzahlung nicht von dem in der Rolle eingetragenen Anmelder
vorgenommen worden, sondern von den bisher nicht als Vertreter an dem Verfah-
ren beteiligten Patentanwalten M...

und Kollegen. Das Patentamt hat sich méglicherweise aus diesem Grund daran
gehindert gesehen, den als 3. Jahresgebuhr eingezahlten Betrag von sich aus auf
die tatsachlich fallige Jahresgebuhr — hier die 4. Jahresgebuhr - zu verbuchen, wie
es in den Fallen einer vollig zweifelsfrei auf einer Verwechslung beruhenden
Angabe des Patentjahres teilweise der Praxis entspricht. Es hat stattdessen durch
telefonische Ruckfrage bei der als Einzahler angegebenen Patentanwaltskanzlei
eine Klarung der nicht eindeutigen Zweckbestimmung der Zahlung herbeizufuhren

gesucht.

Dem in einer Gesprachsnotiz festgehaltenen Ergebnis des Telefongesprachs, das
ein Sachbearbeiter des Patentamts ausweislich der in den Akten befindlichen Ge-
sprachsnotiz am 7. Juli 1998 mit einer Rechtsanwaltsgehilfin der Kanzlei, Frau
M1...,

gefuhrt hat, kann jedoch nicht enthommen werden, dass diese den Ver-
wendungszweck flir den am 28. Mai 1998 gezahlten Betrag wirksam als
"3. Jahresgebuhr" angegeben und die Rickzahlung des Betrages von 100,-DM
beantragt hat. Das Formblatt "Gesprachsnotiz" enthalt unter der Rubrik "Inhalt des
Gesprachs" zwar den Vermerk: "Es wird um Ruckzahlung gebeten (3. J.Gebduhr),
Anmeldung soll umgeschrieben werden". Ungeachtet der Frage, ob Frau M1...
uberhaupt bevollmachtigt war, auRerhalb der ihr Ubertragenen Einzahlung der
Jahresgebihren durch Uberweisung oder Scheck dem Patentamt gegeniiber Er-
klarungen uber die Zweckbestimmung einer Jahresgebuhr abzugeben oder gar
die Ruckzahlung zu beantragen, dirfen in Anbetracht des Grundsatzes der
Schriftlichkeit des patentamtlichen Verfahrens aus einer blof3en, auf mdglichen
Missverstandnissen beruhenden Gesprachsnotiz keine fir den Betroffenen
nachteiligen Folgen hergeleitet werden. Ausgehend hiervon und unter zusatzlicher

Berucksichtigung der klaren Gebuhrensituation, die hier kaum eine andere Deu-



tung als im Sinne der Zahlung der 4. Jahresgebuhr zuliel3, halt es der Senat vor-
liegend nicht fur gerechtfertigt, in dem Gesprachsvermerk eine die einzahlenden
Patentanwalte bindende Zweckangabe dahingehend zu sehen, dass die einge-
zahlten 100,-DM nicht fur die 4. Jahresgebuhr bestimmt sind, sondern dass es
sich um eine versehentliche Doppelzahlung der 3. Jahresgebuhr handelt. Die Pa-
tentanwalte M... und Kollegen konnten die

Angabe des Verwendungszwecks daher in ihrem Schriftsatz vom 5. Mai 1999

noch wirksam und fristgerecht nachholen.

Damit ist der am 28. Mai 1998 gezahlte Betrag als rechtzeitig entrichtete
4. Jahresgebuhr anzusehen. Daran andert auch die Erstattung des Betrages
durch das Patentamt nichts, denn eine Gebuhrenschuld kann durch eine falschli-
cherweise erfolgte Erstattung des eingezahlten Betrages nicht wieder aufleben
(BPatGE 13, 163, 166; Schulte, aaO vor § 17 Rdn. 61). Es entsteht vielmehr ein
Anspruch der Behorde auf Wiedereinzahlung, dem die Anmelderin bereits nach-

gekommen ist.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass es noch
auf die Frage des Zugangs der Nachricht nach § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG hinsicht-
lich der 4. Jahresgebuhr und die Frage der Wiedereinsetzung ankam, die von der
A... AG

im Ubrigen — unzulassigerweise - zu einem Zeitpunkt beantragt worden war, in
dem sie weder als Anmelderin in der Rolle eingetragen war noch die Um-

schreibung auf sich beantragt hatte.

Im weiteren Verfahren wird das Patentamt — und nicht der Senat - Uber die Ertei-

lung des Patents zu befinden haben.

Dr. Schermer Pischel Schuster
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