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Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: PatG 8§ 29 Abs. 3 S. 1; DPMAVwKostV, 89 Abs. 1S. 1
und Abs. 2

Unvollstdndige Recherche

Die Ermachtigungsnorm fir die Erteilung von Auskinften zum Stand der Technik nach § 29
Abs. 3 Satz 1 PatG sieht ausdriicklich vor, dass das Patentamt diese Ausktlinfte ohne
Gewahr fur Vollstandigkeit erteilt. Damit ist ein gesetzlicher Haftungsausschluss
festgeschrieben, der eine Gebihrenerstattung im Fall einer Unvollstandigkeit der Recherche
nicht zul&sst.
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10 W (pat) 2/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

wegen Erstattung der Gebihr fir die Erteilung
einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG
(Aktenzeichen des Patentamts R 2 10 094.0)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. April 2006 durch ...



beschlossen:

1. Die Beschwerde und der Antrag auf Rickzahlung der Be-
schwerdegebihr werden zuriickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Im Marz 2001 stellte die Antragstellerin beim Patentamt einen Antrag auf Auskunft
zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG und entrichtete hierfur die tarifma-
Bige Gebuhr in Hohe von DM 850. Als Bezeichnung des technischen Sachverhalts
war auf dem amtlichen Vordruck ,Vorrichtung zum Verformen plastischer Massen”
angegeben, dem 4 Blatt Beschreibung und 2 Blatt Patentanspriiche 1 bis 3 bei-
gefugt waren. Mit Datum 22. Mai 2001 erhielt die Antragstellerin als Ergebnis der
Recherche die Mitteilung lGber 4 ermittelte 6ffentliche Druckschriften.

Unter Bezugnahme auf dieses Rechercheergebnis beantragte sie im Dezem-
ber 2003 die Erstattung der Recherchegebihr. Die Antragstellerin fihrt hierzu aus,
sie habe auf der Grundlage der fir sie gunstigen Recherche eine Anmeldung beim
Européischen Patentamt mit identischen Ansprichen getétigt. Der européische
Recherchebericht habe eine neuheitsschadliche europaische Patentschrift ge-
nannt, die in den vom Deutschen Patent- und Markenamt recherchierten Klassen
klassifiziert sei und demnach bei der Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG hatte auf-
gefunden werden missen. Ware dies der Fall gewesen, hétte die Antragstellerin
die europaische Patentanmeldung nicht eingereicht. Die Gebihr fur die Auskunft
zum Stand der Technik sei zu erstatten, da eine sachliche Begrindung fur die
Nichtnennung der Schrift nicht ersichtlich und der Antragstellerin ein Schaden ent-
standen sei.

Mit Schreiben vom 17. Juni 2004, das von einer Beamtin des gehobenen Dienstes

unterzeichnet war und eine Rechtsmittelbelehrung enthielt, stellte das Patentamt



fest, eine Erstattung der Gebihr fur die Erteilung einer Auskunft zum Stand der
Technik sei nicht mdglich, da die Recherche - wie in 8 29 Abs. 3 Satz 1 PatG, § 1
Abs. 1 der Verordnung Uber die Erteilung von Auskiinften zum Stand der Technik
angegeben - ohne Gewahr fur die Vollstandigkeit erfolgt sei. Die Auskunft sei auch
erteilt worden, so dass die Gebuhr nicht ohne Rechtsgrund entrichtet worden sei.
Eine Rickzahlung aus Billigkeitsgrinden komme mangels gesetzlicher Grundlage

nicht in Betracht.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde. Die Klausel, wo-
nach die Recherche ohne Gewahr fur Vollstandigkeit durchgefiihrt werde, solle
den Rechercheur davor schitzen, fir Fehler auf3erhalb seines Verantwortungsbe-
reichs verantwortlich gemacht zu werden. Sie gelte nicht bei fehlerhafter Leistung
durch das Patentamt, wie sie hier vorliege, da bei Anwendung der Ublichen Sorg-
falt bei der Recherche der gravierende und folgenreiche Fehler vermeidbar gewe-
sen ware. Das Patentamt werde bei dieser Dienstleistung in Konkurrenz zur Pri-
vatwirtschaft tatig, so dass es sich bei den Auskinften zum Stand der Technik
nicht um eine behdordliche Handlung im engeren Sinne handele, bei der Gebuhren
nach Antragstellung nicht wegen Erfolglosigkeit des Antrags zuriickverlangt wer-
den konnten. § 29 Abs. 3 PatG enthalte seinem Wortlaut nach keinen Hinweis auf
eine Kostenpflicht der Recherche. Entsprechend schlieRe das eine Erstattung der
erhobenen Gebihr und eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr nicht aus. Die
Antragstellerin regt an, die Rechtsbeschwerde fir den Fall zuzulassen, dass ihrer

Beschwerde nicht stattgegeben werde.
Sie beantragt sinngemas,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Rickzah-

lung der Recherchegebihr sowie der Beschwerdegebihr an-

zuordnen.



A. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulassig, insbesondere statthaft. Das
Patentamt hat mit seinem Schreiben vom 17. Juni 2004 eine abschliel3ende Re-
gelung Uber den Erstattungsantrag der Antragstellerin getroffen, so dass ein Be-
schluss im materiellen Sinne und damit im Sinne des 8 73 Abs. 1 PatG vorliegt
und zwar ungeachtet der fehlenden Bezeichnung als Beschluss (vgl Schulte,
PatG, 7. Aufl., § 73 Rdn. 25).

B. Die Beschwerde ist aber unbegriindet.

1. Trotz des Vorliegens eines wesentlichen Verfahrensmangels hat der Senat
von einer Zurickverweisung der Sache gemal’ 8§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen
und in der Sache selbst entschieden. Die Entscheidung Uber die Erstattung der
Gebuhr fur Auskinfte zum Stand der Technik ist von einer Beamtin des gehobe-
nen Dienstes getroffen worden, obwohl keiner der in der Wahrnehmungsverord-
nung aufgefuhrten Falle vorliegt. Gemald 8 1 Abs. 1 Nr. 2 WahrnV darf der geho-
bene Dienst nur Uber Antrage auf Rickzahlung von nicht fallig gewordenen Ge-
bihren nach § 10 Abs. 1 PatKostG entscheiden. Ein solcher Fall liegt ersichtlich
nicht vor. Ebenso wenig féllt die Frage der Erstattung unter 8§ 7 Abs. 2 WahrnV,
wonach Beamte des gehobenen Dienstes mit einzelnen dort in Nr. 2 und 3 ge-
nannten Entscheidungen in Kostensachen nach der Verordnung Uber Verwal-
tungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV) betraut
werden kdnnen.

Die Prufungsstelle hatte daher durch ein technisches Mitglied (Prtfer) entscheiden
missen, 8 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 PatG. Ein Verstol3 hiergegen macht die Ent-
scheidung zwar nicht nichtig, es liegt aber ein wesentlicher Verfahrensmangel im
Sinne von § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG vor (vgl Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 36, § 79
Rdn. 23 unter Nr. 7). Da jedoch die Sache entscheidungsreif und eine weitere
Verfahrensverzdgerung zu vermeiden ist, hat der Senat von einer Zurtickverwei-

sung abgesehen.



2. Die Anmelderin hat keinen Anspruch auf Erstattung der Gebdhr fur die Ertei-
lung einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG.

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

Es liegt kein Fall einer Zahlung ohne Rechtsgrund vor. Die Gebuhrenpflicht der
Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG ergibt sich aus 8§ 2 Abs. 1 in Verbindung mit
Nummer 101 420 des Kostenverzeichnisses der Verordnung Uber Verwaltungs-
kosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV) in der hier
malgeblichen Fassung bis zum 31. Dezember 2001. Nach 8§ 6 DPMAVwKostV
wird die Gebuhr mit der Beendigung der gebuhrenpflichtigen Amtshandlung, also
mit der Ubermittlung des Rechercheergebnisses fallig. Der Rechercheantrag ging
am 14. Marz 2001 beim Patentamt ein. Die einen Tag spater bewirkte Gebuhren-
zahlung ist nach Ubermittlung des Rechercheergebnisses im Mai 2001 mit
Rechtsgrund erfolgt. Die Verordnung Uber die Erteilung von Auskinften zum
Stand der Technik ist erst zum 1. Januar 2002 durch eine entsprechende Aufhe-
bungsverordnung vom 27. November 2001 aul3er Kraft gesetzt worden (abge-
druckt in BIPMZ 2002, 45).

b). Die fir die Erhebung der Gebihr einer Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG
einschlagige DPMAVwKostV enthélt, auch in der vorliegend maflgeblichen Fas-
sung bis zum 31. Dezember 2001, zwar Bestimmungen uber die Riickzahlung von
Gebuhren, deren Voraussetzungen sind aber entweder nicht gegeben oder es
kommt jedenfalls der gesetzliche Haftungsausschluss des 829 Abs.3 Satz 1

PatG zum Tragen.

aa). Gemal 89 Abs. 1 Satz 1 DPMAVwKostV werden Kosten, die bei richtiger

Behandlung der Sache nicht entstanden waren, nicht erhoben. Nach standiger



Rechtsprechung fallt unter ,unrichtige Sachbehandlung“ im Sinne dieser Vorschrift
nicht jede Fehlbehandlung, sondern nur ein Verstol3 gegen eindeutige gesetzliche
Normen, der offen zutage tritt, oder ein offenbares Versehen. In jedem Fall muss
zudem die unrichtige Sachbehandlung fur die Entstehung der Kosten ursachlich
gewesen sein. Das ist dann nicht der Fall, wenn die Kosten auch bei richtiger Be-
handlung der Sache entstanden wéren (vgl. BPatG Mitt. 1971, 115, 117 li. Sp.;
Mitt. 1971, 174, 176 li. Sp.; zu der entsprechenden Vorschrift im PatKostG vgl.
Schulte, a. a. O., 8 9 PatKostG Rdn. 7, 10; Senatsbeschluss BIPMZ 2005, 455 -
Prifungsantragsgebuhr). Im vorliegenden Fall wéare die Gebuhr ersichtlich auch
fur ein fehlerfreies Rechercheergebnis zu entrichten gewesen, so dass bereits
mangels Ursachlichkeit der fehlerbehafteten Recherche fir die Gebuhr eine Er-

stattung nicht in Frage kommt.

bb). 8§89 Abs.2 DPMAVwKostV sieht ausnahmsweise die Moglichkeit einer
KostenerméaRigung bis hin zum Absehen von der Erhebung der Kosten in Fallen
vor, in denen dies mit Ricksicht auf die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Zah-
lungspflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgriinden geboten erscheint. Selbst wenn
in der Alternative ,oder sonst aus Billigkeitsgriinden“ eine Grundlage fur eine Er-
stattung der Recherchegebihr wegen Unvollstdndigkeit der Recherche gesehen
werden konnte, ist aber zu beachten, dass die Ermé&chtigungsnorm fir die Re-
cherche zum Stand der Technik in § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG (ebenso 8 1 Abs. 1 der
zwischenzeitlich aufgehobenen Verordnung tber die Erteilung von Auskinften
zum Stand der Technik vom 25. Februar 1982) ausdricklich vorsieht, dass das
Patentamt diese Auskinfte ohne Gewahr fur Vollstandigkeit erteilt. Damit ist ein
gesetzlicher Haftungsausschluss festgeschrieben, der eine Geblhrenerstattung im
Fall einer Unvollstandigkeit der Recherche nicht zulasst. Soweit die Antragstellerin
die Auffassung vertritt, der Haftungsausschluss sichere den Rechercheur nur fir
Fehler aul3erhalb seines Zustandigkeitsbereichs ab, kann der Senat der gesetzli-
chen Regelung keine solche Beschrankung des Haftungsausschlusses entneh-
men. In der Literatur wird die Frage des Haftungsausschlusses nicht problemati-
siert, vgl. Benkard, PatG, 9. Auflage, § 29 Rdn. 5; Schulte, PatG, 6. Auflage, § 29



Rdn. 10 bis 13; Busse, PatG, 6. Auflage, 8 29 Rdn. 20 bis 23 und 5. Auflage, § 29
Rdn. 20 bis 37). Im Ubrigen enthélt § 43 Abs. 7 PatG, der die Recherche im Ertei-
lungsverfahren betrifft, einen im Wortlaut tGibereinstimmenden Haftungsausschluss.
Mit dem Ausschluss der Gewahr fir Vollstandigkeit tragt das Gesetz nach einer
Entscheidung des 4. Senats vom 11. Oktober 1971 (vgl. zu 8§ 28a Abs. 1 und 7
PatG a. F. BPatGE 13, 60, 64) dem Gedanken Rechnung, dass die Druckschrif-
tenermittlung in einem maoglichst schnell durchzufihrenden Verfahren vorgenom-
men werden soll, das dem Anmelder Anhaltspunkte fur die Beurteilung der Aus-
sichten seiner Anmeldung auf Erteilung eines Patents geben soll. Es liege auf der
Hand, dass die mit dem Bericht Uber das Ergebnis der Druckschriftenermittlung
beabsichtigte Materialzusammenstellung das Prifungsverfahren nicht vorweg-
nehmen kann, sondern nur einer schnellen Unterrichtung des Anmelders dienen
soll, wobei das Risiko einer nicht absolut vollstdndigen Mitteilung der einschlagi-

gen Druckschriften in Kauf genommen werde.

c). Weitere Anspruchsgrundlagen sind, abgesehen von der Frage des gesetzli-

chen Haftungsausschlusses, ebensowenig ersichtlich.

aa). Die Anwendung des PatKostG kommt nicht in Betracht. Dabei kann dahinste-
hen, ob der vorliegende Sachverhalt Gberhaupt am PatKostG gemessen werden
konnte, da dieses erst am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, zeitgleich aber die
Verordnung Uber die Erteilung von Auskinften zum Stand der Technik aufgeho-
ben wurde. Denn das PatKostG gilt nach 8 1 Abs. 1 nur fur solche Gebuhren des
Deutschen Patent- und Markenamts, fur die keine anderweitige gesetzliche Re-
gelung besteht. Eine solche Regelung stellt jedoch gemall 81 Abs.2 Nr.1
PatKostG die DPMAVwKostV dar, die im Kostenverzeichnis zu 8 2 Abs. 1 unter
Nr. 101 420 jedenfalls bis zum 31. Dezember 2001 eine Gebulhr fir die Erteilung
einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG vorsah.

bb). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar im Zusammenhang

mit der markenrechtlichen Beschleunigungsgebihr (§ 38 MarkenG) aufgrund all-



gemeiner gebuhrenrechtlicher Grundséatze und verfassungsrechtlicher Erwéagun-
gen ein Ruckzahlungsanspruch trotz fehlender ausdriicklicher gesetzlicher
Grundlage aus Billigkeitsgrinden dann angenommen worden, wenn die Gegen-
leistung aus Grinden, die ganz tberwiegend im Bereich der Behérde liegen, nicht
erbracht worden ist und auch nicht mehr erbracht werden kann (GRUR 2000, 325,
326 - Beschleunigungsgebuhr). Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor.
Die Gegenleistung fiir die Recherchegebihr, die Erteilung einer Auskunft zum
Stand der Technik, ist aus Grinden, die im Bereich des Patentamts liegen, zwar

nur unvollstandig, im Ergebnis aber erbracht worden.

d). Soweit an die Erstattung der Recherchegebuhr als Teil des der Antragstelle-
rin entstandenen Schadens im Rahmen eines Amtshaftungsanspruchs (8§ 839
BGB, Art. 34 GG) gedacht werden konnte, fehlt es hierfir wegen § 13 GVG an der
Zustandigkeit des Bundespatentgerichts. Vielmehr ist der ordentliche Rechtsweg
gegeben (vgl auch § 40 Abs. 2 Satz 1 VwGO).

C. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist nicht begriindet.

Sie ist mit Rechtsgrund entrichtet. Billigkeitsgrinde fir die Ruckzahlung der Be-
schwerdegebiihr gemafr: 8§ 80 Abs. 3 PatG sind nicht gegeben. Die Rickzahlung
ist im Grundsatz nur dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemalfer und
angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurlckweisungsbeschlusses
nicht in Betracht gekommen wéare und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung
der Beschwerdegebihr héatten vermieden werden kénnen (vgl. Schulte, a. a. O.,
§ 73 Rdn. 122). Diese Voraussetzungen liegen hinsichtlich des geltend gemachten
Erstattungsanspruchs als solchem, der allein Beschwerdegegenstand ist, nicht
vor, zumal der Beschluss des Patentamts im Ergebnis nicht zu beanstanden ist.



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

gez.

Unterschriften



	Gründe

