BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 11/10 Verkundet am
17. Marz 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 004 991.3-51

(wegen Ruckzahlung der Priafungsgebihr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf die mundliche Verhandlung vom 17. Méarz 2011 durch den
Vorsitzenden Richter Schulke, die Richterin Pischel und den Richter

Prof. Dr. Ensthaler

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die Beschwerdefuhrerin hat ihre Erfindung beim Deutschen Patent- und Marken-
amt am 17. Januar 2008 per Telefax zur Patenterteilung angemeldet, zeitgleich
den Prifungsantrag gestellt und dafir die Gebuhren entrichtet. Es wurden insge-
samt 35 Seiten an das Amt Ubermittelt, wobei, von der Beschwerdefiihrerin be-
hauptet, vier Seiten Zeichnungen enthalten haben. Das Patentamt hat den Ein-
gang von 35 Seiten schriftlich bestatigt, der Beschwerdeflhrerin aber mitgeteilt,

dass Zeichnungen nicht eingereicht worden sind.

Daraufhin hat die Beschwerdefuhrerin die Anmeldung, inklusive Zeichnungen, er-
neut mit dem Antrag auf Patenterteilung beim Amt eingereicht und fur diese Nach-
anmeldung unter dem Datum 2. April 2008 die Prioritat aus der ersten Anmeldung

in Anspruch genommen.

Den Antrag der Beschwerdefiihrerin auf Zuerkennung des 17. Januar 2008 als An-
meldetag in der ersten Anmeldung hat das Patentamt durch Beschluss vom
8. Oktober 2008 zuriickgewiesen. Hiergegen hat die Beschwerdefiihrerin Be-

schwerde erhoben.



Das Bundespatentgericht hat mit seiner Entscheidung vom 8. Dezember 2008,
10 W (pat) 41/08, den Beschluss des Patentamts aufgehoben und die Sache zu-
rickverwiesen, mit dem Hinweis, dass die Eingangsbestatigung auf der Faxsen-
dung eine offentliche Urkunde i. S. von 8 415 ZPO sei und die Eingangsbestéati-
gung auch den Eingang der 4 Blatt Zeichnungen bestétige. Das Patentamt sei fir
den Nichteingang beweispflichtig, anderenfalls sei davon auszugehen, dass die
Anmeldung vollstandig unter dem 17. Januar 2008 beim Patentamt eingegangen

sei.

Unter dem 5. Januar 2009 hat das Patentamt in der Akte vermerkt, dass der
17. Januar 2008 als Anmeldetag einzutragen sei. Dieses Datum ist auch in der Bi-

bliografie-Mitteilung vermerkt worden, die der Anmelderin zugesandt worden ist.

Die Beschwerdefuhrerin hat mit Schriftsatz vom 19. Januar 2009 die Erstattung
der Prufungsgebunhr fur die erste Anmeldung beantragt. Den Antrag begrtindet sie
damit, dass die Prioritdt aus der ersten Anmeldung fur die Nachanmeldung nur
deshalb beansprucht worden sei, um den bestmoglichen Zeitrang fur die Anmel-
dung incl. der Zeichnungen zu erhalten und dass es keine zweite Anmeldung ge-
geben hatte, soweit vom Patentamt als Anmeldetag der 17. Januar 2008 (incl.

Zeichnungen) zugeteilt worden ware.

Die Prifungsstelle fur Klasse GO3B des Deutschen Patent- und Markenamts hat
diesen Antrag durch Beschluss vom 16. Juli 2009 zurlckgewiesen. Zur Begrun-
dung wird ausgefthrt, die Priufungsgebthr sei mit Rechtsgrund gezahlt worden.
Die Voraussetzung fur eine ausnahmsweise Erstattung von mit Rechtsgrund ent-
richteter Kosten nach § 10 PatKostG lagen nicht vor. Eine Rickzahlung wegen fal-
scher Sachbehandlung komme ebenso wenig in Betracht wie die Ruckzahlung

aus Billigkeitsgrinden.



Gegen den Beschluss wendet sich die Beschwerdefiihrerin mit der Beschwerde.

Sie beantragt,

den Beschluss vom 16. Juli 2009 aufzuheben und die geleistete
Prifungsgebiihr zur Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen
10 2008 004 991.3-51 zu erstatten.

Die Begriindung der Beschwerde entspricht im Wesentlichen der Begrindung fur

den beim Patentamt gestellten Antrag auf Rickzahlung der Prifungsgebuhr.

Die Beschwerde ist zulassig aber unbegrindet. Der Beschwerdeflhrerin steht aus
keinem Rechtsgrund ein Anspruch auf Erstattung der Prifungsgebuhr fur die Pa-
tentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2008 004 991.3-51 zu.

1. Die in 8 10 PatKostG geregelten Rickzahlungsmoglichkeiten sind nicht gege-

ben.

a) 8 10 Abs. 1 Satz 1 PatKostG bestimmt die Riickzahlung nur fur vorausgezabhilte,
also vor Falligkeit entrichtete Geblhren. Die Prifungsgebuihr ist hier aber nach
Falligkeit entrichtet worden. Bei der Prifungsgebihr bzw. Prifungsantragsgebihr
handelt es sich um eine Antragsgebihr, die mit der Stellung des Prufungsantrags
fallig wird, 8 3 Abs. 1 PatKostG (vgl. auch Schulte, PatG, 8. Aufl., § 44 Rdn. 20).
Die Beschwerdefihrerin hat den Prufungsantrag in der hier in Rede stehenden
Anmeldung 10 2008 004 991.3-51 zugleich mit der Einreichung der Anmeldung
am 17. Januar 2008 wirksam gestellt, die Prifungsgebuhr ist daher an diesem Ta-
ge fallig gewesen. Die an selbem Tag durch Einzugserméchtigung geleistete Zah-

lung ist somit auf eine fallige Zahlung erfolgt.



b) Ein Anspruch auf Erstattung der Prifungsgebihr ergibt sich auch nicht aus § 10
Abs. 2, 2. Alt. PatKostG. Nach dieser Vorschrift entféllt die Gebuhr fir einen An-
trag, wenn wegen fehlender oder nicht vollstandiger Gebuhrenzahlung der Antrag
als zuriickgenommen gilt und die beantragte Amtshandlung noch nicht vorgenom-
men wurde. Damit soll vermieden werden, dass in diesen Fallen die an sich verfal-
lene Gebuhr beigetrieben wird (vgl. Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes zur
Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums,
BIPMZ 2002, 36 ff., 43 linke Spalte; Schulte, a. a. O., § 10 PatKostG Rdn. 24). Die
vorliegende Prufungsgebuhr fallt nicht unter die genannten Voraussetzungen,
denn der Prufungsantrag gilt nicht wegen fehlender oder nicht vollstéandiger Zah-
lung nach 8 6 Abs. 2 PatKostG als zuriickgenommen; das Prifungsverfahren ist
vielmehr beendet, weil die Anmeldung insgesamt nach 8 40 Abs. 5 PatG als zu-
rickgenommen gilt. Die Vorschrift des § 10 Abs. 2 PatKostG nennt zwar wdrtlich
auch den Fall, dass die Anmeldung "aufgrund anderer rechtlicher Bestimmungen
als zurickgenommen gilt", womit grundsatzlich auch der Eintritt der Riicknahme-
fiktion nach § 40 Abs. 5 PatG gemeint sein kann. Aus dem Sinnzusammenhang
der Vorschrift und ihrem Sinn und Zweck kann 8§ 10 Abs. 2 PatKostG aber nur ent-
nommen werden, dass in solchen Fallen die Anmeldegeblhr erstattungsfahig sein
kann, nicht aber, dass bei Eintritt einer Riicknahmefiktion, die sich auf die Anmel-
dung insgesamt bezieht, rechtzeitig und vollstandig gezahlte Gebuhren fur Antra-
ge zu erstatten sind, die lediglich aufgrund der Ricknahmefiktion nicht mehr bear-
beitet werden kdnnen. Da hier durch die Inanspruchnahme der Prioritéat aus der
ersten Anmeldung fur die Nachanmeldung nicht der Prifungsantrag, sondern die
Anmeldung als solche als zuriickgenommen gilt (8 40 Abs. 5 PatG), ist die Pri-

fungsgebihr nicht erstattungsfahig.

2. Eine Ruckzahlung auf der Grundlage des allgemeinen 6ffentlich-rechtlichen Er-
stattungsanspruchs, dessen Voraussetzungen sich im Wesentlichen nach den Be-
reicherungsansprichen der 88 812 ff. BGB bestimmen, kommt ebenfalls nicht in
Betracht.



Die Beschwerdefuhrerin hat nicht ohne Rechtsgrund die streitgegenstandliche Ge-
bihr entrichtet. Zum Zeitpunkt der Zahlung der Gebuhr lag dem Patentamt eine
auf die Erteilung eines Patents gerichtete Anmeldung vor, fur die auch der Pru-
fungsantrag gestellt war.

Die weitere in 8 812 BGB geregelte Kondiktionsart, die sich darauf bezieht, dass
der rechtliche Grund fur die Leistung spater wegfallt, kann im Patentrecht nicht zur
Anwendung kommen. Fir eine analoge Anwendung dieser Norm bzw. fur eine
Ubertragung des dieser Norm zugrunde liegenden allgemeinen Rechtsgedankens
fehlt es erkennbar an einer Regelungslicke im Patentkostengesetz. Im Patentkos-
tengesetz sind die Grinde, nach denen bei Veranderung der Rechtslage eine
Ruckzahlung erfolgen soll, aufgeftihrt. Wie oben bereits ausgeftihrt, bezieht sich
die Rucknahmefiktion nach § 40 Abs. 5 PatG nur auf die Anmeldung, nicht aber

auf den mit einer Anmeldung verbundenen Prifungsantrag.

3. Eine Erstattung wegen falscher Sachbehandlung nach 8 9 PatKostG kommt
nicht in Betracht. Nach dieser Vorschrift werden Kosten, die bei richtiger Behand-
lung der Sache nicht entstanden waren, nicht erhoben. Die unrichtige Sachbe-
handlung muss demnach fir die Entstehung der Kosten ursachlich gewesen sein.
Hieran fehlt es, wenn die Kosten auch bei richtiger Behandlung der Sache ent-
standen waren (vgl. Schulte, a. a. O., 8 9 PatKostG Rdn. 9). Die hier in Rede ste-
hende Prufungsgebuhr ist in jedem Fall aufgrund der wirksamen Stellung des Pru-
fungsantrags am Anmeldetag angefallen, so dass es an der Kausalitat zwischen
der Zahlung der Prufungsgebuhr und einer falschen Sachbehandlung durch das
Patentamt fehlt (vgl. auch BPatG 10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005,
BPatGE 49, 123 - Prifungsantragsgebuhr).

4. Eine Erstattung aus Billigkeitsgriinden, wie sie etwa flur die Beschwerdegebuhr
in 8 80 Abs. 3 PatG vorgesehen ist, ist fur die Prifungsgebihr weder im Patentge-
setz noch im Patentkostengesetz vorgesehen. Sie kommt daher nicht in Betracht,

weil die im Patentkostengesetz aufgefiihrten und durch die Anwendung der



Grundsatze des allgemeinen offentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs erganz-
ten Erstattungsregelungen bereits dem Umstand Rechnung tragen, dass eine Ge-
buhr durch nachtraglich eintretende Umstande als sachlich ungerechtfertigt er-
scheint (BGH X ZB 4/07 vom 22. Januar 2008, GRUR 2008, 549 - Schwingungs-

dampfung). Die Regelungen sind demnach abschlie3end.

5. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG, insbesondere im Hin-

blick auf die Auslegung des 8§ 10 Abs. 2 PatKostG, zuzulassen.

Schiilke Puschel Enstahler

Pl



