BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 315/04

(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 197 12 905
BPatG 152

10.99



hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 10. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Phys. Skribanowitz,
Ph.D./M.I.T. Cambridge, und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dal} der Einspruch mangels Zahlung der

Einspruchsgebuhr als zurickgenommen gilt.

2. Es wird festgestellt, dal® das Einspruchsverfahren beendet ist.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Gegen das Patent 197 12 905 mit der Bezeichnung ,Planetenkugelmuhle®, dessen
Erteilung am 6. November 2003 veroffentlicht wurde, ist am 5. Februar 2004 ge-
maf § 59 Abs 1 PatG gestutzt auf die Widerrufsgriinde des § 21 Abs 1 Nr 1 und 4

PatG Einspruch erhoben worden, der eine Begriindung im einzelnen enthalt.

Die Einspruchsgebuhr ist nicht gezahlt worden.

Die Einsprechende hat am 12. Februar 2004 erklart, sie nehme den wegen feh-

lender Gebuhrenzahlung ohnehin nicht wirksamen Einspruch formal zurick.



Der Senat hat die Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 20. April 2004 auf seine
Rechtsauffassung hingewiesen, nach der als Folge der Nichtzahlung der Ein-
spruchsgebuhr gemal § 6 Abs 2 PatKostG die Rucknahmefiktion eintritt, die Be-
stimmung Uber die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemal § 61 Abs 1

Satz 2 PatG jedoch nicht anwendbar ist.

Die Einsprechende hat sich zustimmend geaulert.

Von der Patentinhaberin ist keine Stellungnahme eingegangen.

Der Senat ist fur die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren gemafn
§ 147 Abs 3 PatG zustandig. Dahingestellt bleiben kann hier, ob alternativ auch
der Rechtspfleger analog § 23 Abs 1 Nr 4 RPfIG hatte entscheiden kénnen.

1.) Der Einspruch gilt mangels Zahlung der Einspruchsgebuhr gemaf® § 6 Abs 2

PatKostG als zurickgenommen.

Die Einspruchsgebihr in Patentsachen ist eingefihrt worden mit dem am
1. Januar 2002 in Kraft getretenen ,Gesetz Uber die Kosten des Deutschen
Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz
— PatKostG)“, als Artikel 1 enthalten in dem ,Gesetz zur Bereinigung von
Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums® vom
13. Dezember 2001 (BGBI | 2001, 3656 ff; BIPMZ 2002, 14 ff; Begrindung
zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem
Gebiet des geistigen Eigentums — im Folgenden: Gesetzesbegrindung —
BIPMZ 2002, 36 ff, 39 reSp, 46 zu Nr 313 600).



Fur den Einspruch gemal § 59 Abs 1 PatG ist nach § 2 Abs 1 PatKostG iVm
Gebuhrenverzeichnis der Anlage zum PatKostG Nr 313 600 die Einspruchs-
gebuhr zu entrichten. Sie wird gemaly § 3 Abs 1 PatKostG mit der Einlegung
des Einspruchs fallig und ist gemal § 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG innerhalb der
dreimonatigen Einspruchsfrist des § 59 Abs 1 Satz 1 PatG zu zahlen.

In der Praxis, Rechtsprechung und Literatur gibt es allerdings unterschiedliche
Auffassungen dartber, ob im Falle der Nichtzahlung oder nicht rechtzeitigen
Zahlung der Gebduhr fur einen Rechtsbehelf, insbesondere der Einspruchsge-
buhr und der Beschwerdegebuhr, nach § 6 Abs 2 PatKostG die Rucknahme-

fiktion oder die Fiktion der Nichtvornahme eintritt.

Vor Inkrafttreten des Kostenregelungsbereinigungsgesetzes bestimmten die
friheren Vorschriften in den einzelnen Fachgesetzen des gewerblichen
Rechtsschutzes jeweils, dald gebuhrenpflichtige Rechtsbehelfe, insbesondere
die Beschwerde und der Widerspruch, als nicht eingelegt oder nicht erhoben
gelten, wenn die Gebuhr nach dem Tarif nicht rechtzeitig entrichtet wird — bei-
spielsweise in § 73 Abs 3 PatG a.F., §§ 42 Abs 3, 66 Abs 5 MarkenG a.F.

Teilweise wird angenommen, diese Rechtsfolge der Nichteinlegung oder
Nichterhebung habe sich durch das Patentkostengesetz im Prinzip nicht ge-
andert, weil der (nunmehr geblhrenpflichtige) Einspruch und insbesondere die
Beschwerde nicht als ,Antrag®, sondern nur als ,(sonstige) Handlung“ anzuse-
hen seien, die gemall § 6 Abs 2 PatKostG ,als nicht vorgenommen® gelten
(vgl zB: BPatG BIPMZ 2004, 164 (14 W (pat) 328/02) — Lampenkolbenglas;
BPatGE 46, 260 (19 W (pat) 317/02); BPatG BIPMZ 2004, 171
(34 W (pat) 305/03) — Fordergutspeicher; BPatG Mitt 2004, 118
(9 W (pat) 364/03) — Verspatete Einspruchsgebuhr; Fuchs-Wissemann, Mitt
2003, 489 f; Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage 2003, § 64a Rdn 22 —
26, § 66 Rdn 77/78).



Der Senat halt demgegenuber vielmehr die Riicknahmefiktion — hier hin-
sichtlich des Einspruchs — fur die zutreffende Rechtsfolge der Nichtzahlung
gemall § 6 Abs 2 PatKostG (vgl zB auch: Busse, Patentgesetz, 6. Auflage
2003, § 59 Rdn 36, § 73 Rdn 104; § 6 PatKostG Rdn 8; Schulte, Patentgesetz
6. Auflage 2001, § 59 Rdn 61; Fezer, Markenrecht, 2001, § 66 Rdn 243;
v. Schultz, Markenrecht, 2002, § 66 Rdn 13; BPatGE 46, 192 (19 W (pat)
20/02) — wartungsfreies Gerat).

Die Folgen der Nichtzahlung, nicht vollstandigen oder nicht rechtzeitigen Zah-
lung von Gebuhren sind in § 6 Abs 2 PatKostG geregelt, der vorsieht, daf3 die

Anmeldung oder der Antrag als zurickgenommen, oder die Handlung als nicht

vorgenommen gilt.

Der Begriff ,Handlung® wird in § 6 PatKostG offenbar im Sinne von ,Verfah-
renshandlung“ entsprechend der ,Prozesshandlung® verwendet (vgl dazu:
Schulte, aaO, Vor § 34 Rdn 37 ff; Stein/Jonas, ZPO, 21. Auflage, Bd 2, Vor
§ 128 Rdn 157 ff; Rosenberg/Schwab, Zivilprozelirecht, S. 344 ff). Darunter
fallen selbstverstandlich auch ,Antrage“; daher die Formulierung ,sonstige
Handlung” in § 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG (vgl dazu: Stein/Jonas, aaO,
Rdn 172 — 178; Rosenberg/Schwab, aaO, S. 349 f). Fur ,Antrage“ qgilt aber
nach Absatz 2 die Folge der Rucknahmefiktion, so dal} die Gebuhrenzahlung

insoweit keine Wirksamkeitsvoraussetzung der Antragstellung ist.

Aus den Regelungen des Patentkostengesetzes sowie den in der Gesetzes-
begrindung zum Ausdruck kommenden Motiven des Gesetzgebers geht nach
Ansicht des Senats hineichend deutlich hervor, da® der Begriff ,Antrag® in § 6
PatKostG als Oberbegriff insbesondere auch gebuhrenpflichtige fristgebun-

dene Rechtsbehelfe wie den Einspruch und die Beschwerde umfalit.

Anders als in den Bestimmungen der §§ 3 Abs 1, 5 Abs 1 Satz 1, 8 Abs 1 Nr 1
PatKostG werden in § 6 PatKostG der Einspruch, Widerspruch und die Be-



schwerde zwar nicht ausdricklich erwahnt. Daraus folgt jedoch nicht notwen-
dig, die Rechtsbehelfe seien kein ,Antrag“, sondern lediglich eine ,sonstige
Handlung“ im Sinne des § 6 PatKostG.

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs stellt eine verfahrenseinleitende Verfah-
renshandlung dar, mit der eine Entscheidung nach Maligabe des Antrags be-
gehrt wird. Bei dem Antrag handelt es sich um den wesentlichen Inhalt der
Rechtsbehelfseinlegung. Der Einspruch bedarf zwar — ebenso wie die Be-
schwerde — keines formlichen Antrags, weil sich das verfolgte Begehren im
Zweifel aus dem gesetzlich definierten Zweck des Rechtsbehelfs ergibt. Wenn
kein ausdrucklicher — gegebenenfalls beschrankter — Antrag gestellt wird, ent-
halt der Einspruch oder die Beschwerde aber konkludent denjenigen Antrag,
der jeweils den grof3tmdglichen Erfolg anstrebt (vgl Busse, aaO, § 59 Rdn 53,
§ 73 Rdn 85; Schulte, aaO, § 59 Rdn 27/28, § 73 Rdn 67; Strobele/Hacker,
aa0, § 66 Rdn 67/68). So wird mit der Erhebung des Einspruchs in der Regel
beantragt, das angegriffene Patent (in vollem Umfang) zu widerrufen (vgl
Busse, aa0, § 59 Rdn 53; Schulte, aaO, § 59 Rdn 28).

Andererseits kann die Stellung allein eines Antrags ohne Bezeichnung des
Rechtsbehelfs ausreichen, um ihn unzweifelhaft entsprechend dem Grundsatz
des § 133 BGB als Einlegung eines Einspruchs oder einer Beschwerde aus-
zulegen (vgl BPatGE 6, 58, 61; Busse, aaO, § 73 Rdn 83; Schulte, aaO, § 73
Rdn 64; Benkard, Patentgesetz, 9. Auflage 1993, § 59 Rdn 15, § 73 Rdn 27;
Strobele/Hacker, aaO, § 66 Rdn 66; Stein/Jonas, aaO, Vor § 128 Rdn
192 - 193; Rosenberg/Schwab, aaO, S. 355 f). In der Erklarung muf3 nur zum
Ausdruck kommen, dald der Antragsteller eine bestimmte (und identifizierbar
bezeichnete) Entscheidung als Verfahrensbeteiligter begehrt (vgl Benkard,
aa0, § 59 Rdn 15, § 73 Rdn 27; Busse, aaO, § 73 Rdn 83; Schulte, aaO, § 73

Rdn 64). Dazu genugt ein hinreichend konkreter Antrag.



Der gleichzeitig mit der Einfihrung des Patentgesetzes neugefalite § 23 Abs 1
Nr. 4 RPfIG (Artikel 3 Nr 1 des Kostenregelungsbereinigungsgesetzes vom
13. Dezember 2001, BGBI | 2001, 3667 f = BIPMZ 2002, 22, 23), der die
Zustandigkeit des Rechtspflegers ua fur den ,Ausspruch, dal® eine
Beschwerde als nicht erhoben gilt (§ 6 Abs 2 PatKostG)“ vorsieht, mag zwar
zunachst fur die Fiktion der Nichtvornahme einer ,(sonstigen) Handlung®
sprechen (vgl Strobele/Hacker, aaO, § 64a Rdn 26 Fn 7; BPatG Mitt 2004,
118; BPatG — 34 W (pat) 305/03 — Fordergutspeicher; Fuchs-Wissemann, Mitt
2003, 489, 490). Bei der Anderung des § 23 Abs 1 Nr 4 RPfIG sollte es sich
jedoch nur um eine ,redaktionelle Berichtigung® handeln (vgl
Gesetzesbegrundung BIPMZ 2002, 51 reSp), deren Bedeutung als
Auslegungsmalstab des vorrangigen § 6 Abs 2 PatKostG fraglich erscheint
(vgl auch Busse, aa0, § 73 Rdn 104, § 6 PatKostG Rdn 8). Zudem betrifft
§ 23 Abs 1 Nr 4 RPfIG nicht den Einspruch und kann auch nicht ohne weiteres

auf ihn ausgedehnt werden.

Soweit die Begrindung zu § 125 a PatG, der durch Artikel 4 Abs 1 Nr 2 des
Transparenz- und Publizitatsgesetzes vom 19. Juli 2002 eingefugt wurde
(BIPMZ 2002, 297), herangezogen wird (vgl Strobele/Hacker, aaO, § 64a
Rdn 26 Fn 7; BPatG Mitt 2004, 118; Fuchs-Wissemann, Mitt 2003, 489, 490),
um Einspruch und Beschwerde als ,(sonstige) Handlung“ zu qualifizieren, halt
der Senat sie zur Abgrenzung des Begriffs ,Antrag“ von einer ,sonstigen
Handlung® fur nicht geeignet. Denn die Stelle ,...Anmeldungen, Antrage oder
sonstige Handlungen oder Erklarungen (wie zB Widerspruch oder Be-
schwerde)...“ (BIPMZ 2002, 298 reSp Abs 2) lalkt keine Zuordnung des

Klammerzusatzes zu einem der vorangehenden drei Begriffe erkennen.

Aus dem Patentkostengesetz ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Begriff
LAntrag“ in § 6 PatKostG eng ausgelegt werden sollte. Die ausdricklich auch
fur den Einspruch und die Beschwerde geltenden Vorschriften des § 3 Abs 1
PatKostG uber die Falligkeit der Gebuhren, des § 5 Abs 1 Satz 1 PatKostG



Uber die Bearbeitung erst nach Zahlung der Gebuhr und des § 8 Abs 1 Nr 1
PatKostG uber den Kostenansatz erschienen uberflussig und unverstandlich,
wenn Einspruch und Beschwerde lediglich eine ,(sonstige) Handlung®“ dar-
stellten und sie bei nicht oder nicht rechtzeitig gezahlter Gebuhr als nicht vor-

genommen (nicht eingelegt/nicht erhoben) galten.

Aber selbst dann, wenn man unter den Begriff ,Antrag“ in § 6 PatKostG nur
solche Verfahrenshandlungen subsumierte, die entweder gesetzlich als ,,An-
trag“ definiert werden oder fir die ein férmlicher Antrag vorgeschrieben ist (so
Strobele/Hacker, aaO, § 64a Rdn 25/26), trifft ersteres jedenfalls beim
Einspruch zu. Denn das Patentkostengesetz selbst fuhrt im Gebuhrenver-
zeichnis seiner Anlage den Gebuhrentatbestand Nr 313 600 ,Einspruchsver-
fahren (§ 59 Abs 1 PatG)* im Abschnitt A.I.3. unter der Uberschrift ,,Sonstige
Antrage“ auf.

Die Gesetzesbegrindung (BIPMZ 2002, 36 ff, 41 ff) erlautert auch, weshalb
mit dem Patentkostengesetz grundsatzlich, insbesondere beim Einspruch und
der Beschwerde, auf die Rucknahmefiktion Ubergegangen werden sollte,
wenn die Gebuhr nicht (rechtzeitig) gezahlt wird (vgl Busse, aaO, § 6 Pat-
KostG Rdn 8):

Die in allen Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ent-
haltene Bestimmung, dal® bei Nichtzahlung der Gebuhr ein Antrag als nicht
gestellt oder die Beschwerde als nicht eingereicht gilt, sei als abschlieRende
Regelung der Falligkeit der Gebuhren, der Vorschul3pflicht und der Folgen der
Nichtzahlung nicht ausreichend (BIPMZ 2002, 37 reSp).

Zu § 6 Abs 2 PatKostG wird ausgefuhrt (BIPMZ 2002, 42 reSp):

,Lediglich spezielle Rechtsfolgen der nicht fristgerechten Zahlung,

die zum Rechtsverlust fuhren, sollen wie bisher im Fachgesetz ge-



regelt werden (..), im ubrigen sollen die Folgen der Nichtzahlung
vereinheitlicht werden. Es wird vorgeschlagen, nicht mehr die
Nichtstellung des Antrages anzunehmen, sondern die Rucknahme
des Antrages. Diese Regelung hatte den Vorteil, dal} der Grund
fur die Falligkeit einer Gebuhr nicht nachtraglich entfallt und die

Gebuhr notfalls beigetrieben werden kann.”

In der Begriindung zu § 10 PatKostG (BIPMZ 2002, 43 1iSp) heil3t es:

,Neu ist die Regelung in Absatz 2 Satz 1 uber den Wegfall der
Gebduhr in den Fallen, in denen ein Antrag pp. wegen Nichtzahlung
der Gebuhr als zurickgenommen gilt. (..) Die bisherige Regelung
fingiert den Wegfall des Antrages und somit den Wegfall der
Grundlage fur die Falligkeit.”

Insbesondere zeigt die Begrindung zu § 6 Abs 1 PatKostG (BIPMZ 2002, 42
reSp), dall mit einer ,sonstigen Handlung“ gerade nicht die Einlegung von

Einspruchen, Widerspriuchen oder Beschwerden gemeint ist:

,Die Zahlungsfristen fur Gebuhren bei Einlegung von Einspruichen
Widersprichen oder Beschwerden sowie bei der Vornahme
sonstiger Handlungen (zB Einreichung bestimmter Unterlagen

oder Erklarungen) werden beibehalten (Satz 1).”

Der Senat hat seiner Entscheidung demnach — im vorliegenden Fall hinsicht-
lich des Einspruchs — die vom Gesetzgeber zweifellos beabsichtigte Ruiick-
nahmefiktion gemall § 6 Abs 2 PatKostG unabhangig davon zugrundezule-
gen, dal er sie gegenuber friher geltenden Regelungen der Fiktion der Nicht-

erhebung oder Nichteinlegung nicht als vorteilhafter ansieht.
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Auf die Gebuhrenzahlungspflicht (§§ 3, 4, 8 PatKostG) wirkt sich die Ruck-
nahmefiktion zwar normalerweise nicht aus, weil die Gebuhr zumeist gemaf}
§ 10 Abs 2 Satz 1 PatKostG (vgl auch § 5 Abs 1 PatKostG) entfallt (vgl Busse,
aa0, § 59 Rdn 36, § 6 PatKostG Rdn 9). Auch die Einbehaltung einer nur teil-
weise gezahlten Gebuhr wird ab dem 1. Juni 2004 nicht mehr zulassig sein,
weil § 10 Abs 2 Satz 2 PatKostG durch Artikel 2 Abs 12 Nr 5 des Ge-
schmacksmusterreformgesetzes vom 12. Marz 2004 gestrichen wird (BGBI |
2004, 390, 406).

Der Harmonisierung des europaischen und nationalen Rechts (vgl zB Begrun-
dung zum Gemeinschaftspatentgesetz BIPMZ 1979, 276) dient die Ricknah-
mefiktion nach § 6 Abs 2 PatKostG aber jedenfalls beim Einspruch nicht. Denn
nach Art 99 Abs 1 Satz 3 EPU gilt der Einspruch erst als eingelegt, wenn die
Einspruchsgebuhr entrichtet worden ist (vgl Schulte, aaO, § 59 Rdn 4, 62).

Aulerdem mufl} im Folgenden die sich aus der Rucknahmefiktion des Ein-
spruchs zwangslaufig ergebene — vom Gesetzgeber aber offenbar nicht er-
kannte — problematische Frage entschieden werden, ob das Einspruchsver-
fahren nach der Bestimmung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG (ohne die Einspre-

chende) fortzusetzen ist.

Die nach Eintritt der Ricknahmefiktion erklarte Ricknahme des Einspruchs
- im Hinblick auf die ohnehin angenommene Unwirksamkeit — ist rechtlich be-
deutungslos.

Das Einspruchsverfahren ist beendet.

Die Rucknahmefiktion des Einspruchs gemal} § 6 Abs 2 PatKostG fuhrt nicht
zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemaf § 61 Abs 1 Satz 2 PatG.
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Die Vorschrift des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG bestimmt, da} das Einspruchs-
verfahren ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch zu-

rickgenommen wird.

Das mit der Einlegung des Einspruchs beginnende Einspruchsverfahren wird
nicht durch Unwirksamkeit des Einspruchs mangels (rechtzeitiger) Zahlung
der Einspruchsgebuhr beendet. Da die Rucknahmefiktion die Wirksamkeit des
erhobenen Einspruchs voraussetzt (vgl auch §§ 3 Abs 1, 5 Abs 1 Satz 1, 8
Abs 1 Nr 1 PatKostG), handelt es sich bei der (rechtzeitigen) Zahlung der Ein-
spruchsgebuhr um keine Wirksamkeitsvoraussetzung des Einspruchs. Die

Fortsetzung des Einspruchsverfahrens ware also maoglich.

Da eine gesetzliche Fiktion bezweckt, dal} dieselbe Rechtsfolge wie bei einer
entsprechenden Erklarung eintritt (vgl zB § 894 ZPO), mufite demnach infolge
der Rucknahmefiktion des Einspruchs gemall § 6 Abs 2 PatKostG das
Einspruchsverfahren ohne die Einsprechende fortgesetzt und eine Sachent-

scheidung getroffen werden.

Die Bearbeitung eines Einspruchs erfolgt gemal® § 5 Abs 1 Satz 1 PatKostG,
der analog auch im (erstinstanzlichen) Einspruchsverfahren vor dem Patent-
gericht (§ 147 Abs 3 PatG) anwendbar ist, zwar erst nach Zahlung der Ge-
blhr. Dies besagt aber nichts Uber die Beendigung des Verfahrens, zumal die

Einspruchsgebuhr (irgendwann) verspatet gezahlt sein kann.

Der Senat erachtet es jedoch fir notwendig, die Bestimmung des § 61 Abs 1
Satz 2 PatG Uber die Fortsetzung des Einspruchverfahrens nach ihrem Sinn
und Zweck dahingehend einschrankend auszulegen, dal} diese Vorschrift
hinsichtlich der Rucknahmefiktion gemal® § 6 Abs 2 PatKostG nicht an-

wendbar ist.
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Durch das Gemeinschaftspatentgesetz vom 26. Juli 1979 (BIPMZ 1979,
266 ff) wurde ua der § 61 PatG (zunachst als § 35 c, BIPMZ 1979, 272) zur
Anpassung des Patentgesetzes an das Gemeinschaftspatentiibereinkommen,
insbesondere der Neugestaltung des Einspruchsverfahrens, eingefugt (Be-
grindung BIPMZ 1979, 276, 279). Die FortfiUhrung des Einspruchsverfahrens
ohne den Einsprechenden im Falle der Rucknahme seines Einspruchs wurde
mit der Begrindung vorgesehen, hierdurch lasse sich insbesondere verhin-
dern, dald das auch im allgemeinen Interesse liegende Einspruchsverfahren
durch Absprache der Verfahrensbeteiligten beendet wird (BIPMZ 1979, 287
zu § 35 c Abs 1 Satz 2; BGH GRUR 1995, 333, 334 — Aluminium-Trihydroxid).
Bei EinfuUhrung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG gab es damals fur den Gesetzge-
ber keine Veranlassung, eine etwaige Rucknahmefiktion zu beachten oder
auszuschliellen. Das Motiv des Gesetzgebers flir die Regelung des § 61
Abs 1 Satz 2 PatG spricht gegen die Anwendung im Rahmen der
Rucknahmefiktion gemal® § 6 Abs 2 PatKostG. Denn die Fortsetzung ohne
den Einsprechenden soll gewahrleisten, da® dem durch den zulassigen
Einspruch eingeleiteten Einspruchsverfahren nicht durch einseitige
Parteierklarung der Boden wieder entzogen wird (BGH aaO — Aluminium-
Trihydroxid). Die Fiktion der Rucknahme paf3t jedoch nicht in den
Regelungszweck. Bei der Rucknahme des Einspruchs iSd § 61 Abs 1 Satz 2
PatG kommt es namlich gerade auf die willentliche Erklarung des
Einsprechenden an, wahrend es sich bei der Ricknahmefiktion lediglich um
die Rechtsfolge der (ungewollt) ausgebliebenen (rechtzeitigen) Zahlung der

Einspruchsgebuhr handelt.

Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafir vor, dal® der Gesetzgeber mit der
EinfGhrung der Rucknahmefiktion nach § 6 Abs 2 PatKostG eine Fortsetzung
des Einspruchsverfahrens gemal} § 61 Abs 1 Satz 2 PatG uberhaupt in Be-
tracht gezogen hat (vgl Gesetzesbegrindung BIPMZ 2002, 36 ff, 41 ff). Somit
hat er offensichtlich nicht beabsichtigt, den Anwendungsbereich der Fort-

setzungsregelung zu erweitern. Vielmehr soll nach der Gesetzesbegriundung
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die mit dem Patentkostengesetz neu gestaltete Ricknahmefiktion nur den
Vorteil haben, dald der Grund fur die Falligkeit einer Gebuhr nicht nachtraglich
entfallt (BIPMZ 2002, 42 reSp). Inwieweit dies im Hinblick auf das Entfallen der
Gebuhr gemal § 10 Abs 2 PatKostG tatsachlich erreicht wird, spielt hier keine
Rolle. Die Bestimmung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG stellt jedenfalls eine Aus-
nahmeregelung von dem Grundsatz dar, dal® ein Verfahren mit der Ruck-
nahme eines Rechtsbehelfs (in der Hauptsache) beendet ist. Sie bedarf daher

gegebenenfalls einer engen Auslegung.

Der Anwendungsbereich des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG ist nach standiger
Rechtsprechung bereits insoweit begrenzt, als er einen zulassigen Einspruch
voraussetzt. Die Ricknahme des (einzigen) unzulassigen Einspruchs flhrt zur
Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprifung (vgl BGH
GRUR 1987, 513 — Streichgarn; BPatGE 46, 247 f; Schulte, aaO, § 59
Rdn 133, § 61 Rdn 22; Busse, aa0O, § 59 Rdn 147).

Nach Ansicht des Senats handelt es sich bei der (rechtzeitigen) Zahlung der
Einspruchsgebuhr — ebenso wie bei der Zulassigkeit des Einspruchs (vgl
Schulte, aaO, § 59 Rdn 131; Busse, aaO, § 59 Rdn 145) — um eine unver-
zichtbare Verfahrensvoraussetzung. Dies hat der Gesetzgeber hinreichend
zum Ausdruck gebracht, indem er die Einspruchsgebuhr eingeflihrt, die Zah-
lungsfrist festgelegt (§ 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG), die Bearbeitung ohne Ge-
buhrenzahlung untersagt (§ 5 Abs 1 Satz 1 PatKostG) und die Einspruchsge-

bahr Nr 313 600 fur das ,Einspruchsverfahren® vorgesehen hat.

Der Sinn der — wegen des aufwendigen Verfahrens (vgl Gesetzesbegriindung
BIPMZ 2002, 46 zu Nr 313 600 Gebuhrenverzeichnis) — eingefuhrten Ein-
spruchsgebuhr kann nicht darin liegen, das Einspruchsverfahren auch ohne
Gebuhrenzahlung durchzufihren. Genlgte die verspatete Zahlung der Ein-
spruchsgebuhr zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, bliebe offen, bis

wann die Gebuhr noch gezahlt werden konnte. Die Zahlungsfrist dient aber im
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Interesse der Rechtsklarheit dazu, hinsichtlich der Rechtsfolge eine verspatete
Zahlung der Nichtzahlung gleichzusetzen (§ 6 Abs 2 PatKostG).

Im Ergebnis kann im Falle der Ricknahmefiktion gemal § 6 Abs 2 PatKostG
keine Sachprifung des Einspruchs mehr stattfinden (vgl auch Busse, aaO,

§ 59 Rdn 147). Eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemaf § 61 Abs 1

Satz 2 PatG ist also ausgeschlossen.

Die Rechtsbeschwerde wird gemall § 147 Abs 3 Satz 4 PatG iVm § 100 Abs 2

Nr 2 PatG zugelassen, weil die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine

Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfordert.

Dellinger v. Zglinitzki Skribanowitz Schmitz
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