
ECLI:DE:BPatG:2019:230519B2Ni21.18EP.0

BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 21/18 (EP)
_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

…



- 2 -

betreffend das europäische Patent …
(DE …)

(hier: Streitwertfestsetzung und Gebührenerstattung)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. Mai 2019

durch den Vorsitzenden Richter Guth, die Richterin Hartlieb sowie den Richter

Dipl.-Phys. Univ. Dr. rer. nat. Zebisch

beschlossen:

1. Der Streitwert für das vorliegende Verfahren wird nach Anhörung der Parteien

auf

1.000.000 €

festgesetzt (§ 2 Abs. 2 S. 4 PatKostG i. V. m. §§ 51, 63 Abs. 2

GKG).

2. Die Klagegebühr wird in Höhe des 3 fachen Gebührensatzes erstattet.

3. Die Klagegebühr wird in Höhe des 1,5 fachen Gebührensatzes einbehalten.

G r ü n d e

I.
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Die Klägerin hat für die gegen die Beklagte erhobene Patentnichtigkeitsklage vom

1. Juni 2018 gemäß Zahlungsanzeige des DPMA vom 28. September 2018 am

4. Juli 2018 eine Einzahlung in Höhe von 24.012,00 € geleistet.

Die Höhe des Streitwerts des Nichtigkeitsverfahrens hatte sie bei Klageerhebung

auf 1.000.000 € geschätzt und diesen auch bei den Erläuterungen zum

Verwendungszweck angegeben und der Berechnung der 4,5fachen Gebühr

zugrundegelegt. Die zentrale Eingangsstelle hatte der Klägerin am 5. Juni 2018

das Verfahrensaktenzeichen mitgeteilt.

Mit Schreiben vom 10. Oktober hat die Klägerin das Ruhen des Verfahrens gemäß

§ 251 ZPO beantragt, da die Parteien sich außergerichtlich geeinigt hätten und die

Umsetzung der Einigung noch das erste Quartal 2019 in Anspruch nehmen werde.

Die Beklagte hat mit Vertretungsanzeige 17. Oktober 2018 erklärt, sie schließe

sich dem Antrag an. Mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2018 hat die Klägerin erklärt,

sie nehme die Klage in Erfüllung der außergerichtlichen Vereinbarung zurück und

angekündigt, dass keine Kostenanträge gestellt würden.

Mit Schreiben vom 30. Oktober hat die Klägerin die Rückerstattung der

vorausgezahlten Klagegebühr in vollem Umfang beantragt. Zur Begründung hat

sie ausgeführt, dass gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 PatKostG vorausgezahlte Gebühren,

die nicht mehr fällig werden können, zu erstatten seien. Die Vorauszahlung auf die

Klagegebühr sei auf Basis der in der Nichtigkeitsklage angegebenen Schätzung

des Streitwerts erfolgt. Gemäß der Entscheidung des BGH „Kontaktplatte“ trete

die Fälligkeit der Klagegebühr nicht ein, bevor das BPatG den Streitwert vorläufig

festgesetzt habe. Dies habe hier nicht stattgefunden, daher sei die Klagegebühr

nicht fällig geworden und könne aufgrund der Rücknahme der Nichtigkeitsklage

auch nicht mehr fällig werden. Die Klagegebühr sei daher zu erstatten. Die

Erstattung wäre auch sachgerecht, weil die am 1. Juni 2018 eingereichte

Nichtigkeitsklage der Nichtigkeitsbeklagten noch nicht zugestellt worden sei.
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Mit Schreiben an die Beklagte vom 2. November 2011 erfolgte die Zustellung der

Klage an die Beklagte. Diese erklärte mit Schriftsatz vom 14. November 2018 , es

bestünden keine Bedenken gegenüber dem von der Klägerin angegebenen

Streitwert.

II.

1. Der Antrag der Klägerin auf Rückerstattung der gezahlten Klagegebühr in

vollem Umfang hat keinen Erfolg. Die Klägerin hat lediglich einen Anspruch

gemäß § 812 BGB analog auf teilweise Rückzahlung der geleisteten Gebühr,

soweit diese die wegen der Klagerücknahme ermäßigte 1,5 fache Gebühr

übersteigt.

Nach erfolgter wirksamer Klagerücknahme aufgrund einer außergerichtlichen

Einigung der Parteien unter Regelung der Kostentragung ist lediglich über die

Gerichtskosten - hier die Klagegebühr - zu entscheiden, für die der Streitwert

durch den Senat festzusetzen ist. Da die Streitwertfestsetzung sich aber erübrigen

würde, falls eine Rückzahlung in vollem Umfang gerechtfertigt wäre, war diese

Frage durch den Senat vorab zu entscheiden.

1.1 Die mit Erhebung der Nichtigkeitsklage gemäß § 2 Abs. 2 S. 1 PatKostG zu

zahlende Gebühr richtet sich gemäß § 2 Abs. 2 S. 4 PatKostG nach dem

Streitwert, den die die Partei nach § 2 Abs. 2 S. 4 PatKostV iVm 61 GKG mit

Klageerhebung anzugeben hat und für dessen Festsetzung die Vorschriften des

Gerichtskostengesetzes entsprechend gelten (§ 2 Abs. 2 Sätze 1 und

4 PatKostG).

Bei der Erhebung der Nichtigkeitsklage handelt es sich um eine

nichtfristgebundene Verfahrenshandlung, so dass die Klagegebühr gemäß § 3

Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 4 PatKostG mit Einreichung der Klage fällig und gemäß

§ 6 Abs. 1 PatKostG innerhalb einer Frist von 3 Monaten ab Fälligkeit zu zahlen
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ist. Diese ermäßigt sich nach Klagerücknahme (§ 2 Abs. 1 PatKostG i.V.m. GebVZ

402 110).

Im vorliegenden Fall ist die Klägerin ihrer Vorschusspflicht gemäß § 5 Abs. 1 S. 3

PatKostG für die Zustellung der Nichtigkeitsklage nachgekommen und hat die 4,5

fache Klagegebühr auf der Grundlage ihrer eigenen Streitwertschätzung in

angemessener Höhe einen Monat nach Klageerhebung gezahlt.

1.2 Die Zahlung durch die Klägerin ist nicht ohne Rechtsgrund erfolgt.

Ist für die Klage die Gebühr nicht rechtzeitig oder innerhalb der Frist unvollständig

entrichtet, gilt sie gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG nicht als zurückgenommen, sondern

als nicht vorgenommen. Da eine nicht vorgenommene Verfahrenshandlung nicht

gebührenpflichtig ist und damit der Gebührentatbestand nicht mehr existent ist,

können ab diesem Zeitpunkt Gebühren nicht mehr fällig werden (Schulte, PatG,

10. Aufl., § 3 PatKostG Rn. 4) und eine bereits entrichtete Gebühr – weil ohne

Rechtsgrund gezahlt – ist zu erstatten (Schulte PatKostG, § 6 Rn. 12).

Die Vorschrift des § 6 Abs. 2 PatKostG lässt ausdrücklich nur für den Fall der nicht

oder nicht vollständigen Zahlung der Klagegebühr die Nichtvornahmefiktion

hinsichtlich der Verfahrenshandlung eintreten und damit den Rechtsgrund für die

Zahlung der Gebühr entfallen. Die Fälle einer Rücknahme der Klage nach erfolgter

Zahlung sind hiervon nicht umfasst.

Im vorliegenden Fall wurde ein Vorschuss auf die Gerichtsgebühr in

angemessener Höhe – die Beklagte hat sich zwischenzeitlich mit der Höhe des

von der Klägerin angeregten Streitwerts einverstanden erklärt - von der Klägerin

rechtzeitig gezahlt.

Dies bedeutet, dass die Folgen des § 6 Abs. 2 PatKostG ab dem Zeitpunkt der

rechtzeitigen und vollständigen Zahlung nicht mehr eintreten konnten,
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insbesondere da auch in den folgenden drei Monaten keine Anhaltspunkte dafür

bestanden, dass die Zahlung unvollständig war.

Durch seine Rücknahmeerklärung hatte der Kläger zudem selbst zu erkennen

gegeben, dass er nicht davon ausging, dass die Klage nicht erhoben wurde.

Die Rücknahme konnte damit wirksam erklärt werden; die Frage (vgl. insoweit

4 Ni 29/06 (EU) vom 2.10.2006), ob eine Klage, die wegen nicht zu erwartender

Zahlung der Gebühr als nicht erhoben gilt, „zurückgenommen“ werden kann oder

ob die „Rücknahmeerklärung“ insoweit nur als Erklärung zu verstehen ist, dass die

Gebühr nicht mehr entrichtet werde, war hier nicht zu entscheiden, da die Zahlung

durch die Klägerin erfolgt war.

1.3 Dem steht nicht entgegen, dass die Höhe der Klagegebühr erst nach erfolgter

Festsetzung des Streitwerts, wozu die Entscheidung 4 Ni 29/06 (EU) vom

2.10.2006 wegen des dort abweichenden Sachverhalts nicht Stellung nimmt,

feststeht.

Auf die Frage, ob die Höhe der Gebühr auf der Grundlage des vorläufig

festgesetzten Streitwerts bestimmt werden muss (§ 63 Abs. 1 Satz 1 GKG) und

der Eintritt der Fälligkeit in jedem Fall vom Zeitpunkt der Festsetzung des

Streitwerts abhängt, mit der Folge, dass der Kläger mit der Zahlung der

Klagegebühr bis zur (vorläufigen) Streitwertfestsetzung durch das Gericht

abwarten kann, ohne dass die Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG eintritt (BGH

GRUR 2013, 539, Rn. 12 – Kontaktplatte), kam es hier nicht an.

Nach der Entscheidung des BGH beginnt die Frist zur Zahlung der mit der

Einreichung der Klage fällig werdenden Gebühr erst zu laufen, wenn das

Patentgericht dem Kläger den vorläufig festgesetzten Streitwert mitteilt.

Die Entscheidung betrifft dabei die Klärung des Fälligkeitszeitpunkts für den Fall,

dass die Frage der Verfristung überhaupt im Raume steht, da der Kläger den
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Vorschuss nicht mit der Klageeinreichung bezahlt und der Lauf der Frist zu

berechnen ist.

Für diesen Fall ist der BGH der Ansicht, dass der Kläger abwarten kann bis der

Streitwert vorläufig festgesetzt ist und die Rechtsfolgen des § 6 Abs. 2 PatKostG

nicht hinzunehmen braucht.

Dieser Fall liegt hier nicht vor. Auch wenn der Kläger, der bei Klageeinreichung die

Gebühr ohne vorherige Streitwertfestsetzung als Vorschuss gezahlt hat, nach

dieser Entscheidung damit an sich vor Fälligkeit gezahlt hat, führt dies nicht dazu,

dass die Folgen des § 6 Abs. 2 PatKostG eintreten. Nach der Vorschrift des

§ 271 BGB kann eine Leistung vom Schuldner vor Fälligkeit bewirkt werden.

1.4 Der Umstand, dass die Zustellung der Klage vor Rücknahme der Klage noch

nicht erfolgt war, führt zu keinem anderen Ergebnis.

Der Verfahrensgebührentatbestand wird mit der Klageeinreichung verwirklicht,

nicht erst mit deren Zustellung. Die spätere Klagerücknahme vor Zustellung der

Klage kann den Gebührenanfall nicht mehr verhindern; es  kommt lediglich eine

Ermäßigung der Verfahrensgebühr, nicht aber ein vollständiger Gebührenwegfall

in Betracht, da das Gesetz keinen Raum für Ermessensentscheidungen lässt.

(vgl. OLG Koblenz, 14. Zivilsenat v. 25.01.1995; OLG München 11. Zivilsenat v.

14.08.1996, jeweils in juris).

Neben der geltenden Rechtsprechung ergibt sich dies auch schon aus der

Regelung zur Kostentragung in § 269 Abs. 3 S. 3 ZPO, die auch gilt, wenn die

Klage nicht zugestellt wurde.

Die Klägerin  hat nach Rücknahme der Klage keinen Rückzahlungsanspruch in

Höhe der vollen Klagegebühr, sondern nur einen Erstattungsanspruch in Höhe der

Differenz zur wegen Klagerücknahme ermäßigte 1,5fachen Gebühr.



- 8 -



- 9 -

2. Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach §§ 51 Abs. 1, 63 Abs. 2

GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Der von den Parteien

übereinstimmend auf 1.000.000 € geschätzte Streitwert erscheint unter

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Streitpatents, seines

Schutzumfangs und der Restlaufzeit bei Klageerhebung auch dem Senat

angemessen.

Guth Hartlieb Dr. Zebisch


