BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2009 003 809.3-53

wegen Einleitung der nationalen Phase

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 26. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die

Richterin Pischel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulassig verworfen.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde
l.

Die Anmelderin reichte am 25. Dezember 2009 unter Inanspruchnahme der Prio-
ritat einer japanischen Anmeldung vom 26. Dezember 2008 die internationale An-
meldung PCT/JP2009/007220 ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestim-
mungsstaat an. Die internationale Anmeldung umfasste 12 Patentanspriiche.

Am 27. Juni 2011 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) die Unterlagen fiur die Einleitung der nationalen Phase der
PCT-Anmeldung fur die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung ,,Gewichts-
messvorrichtung“ mit einem gegenuber der urspringlichen internationalen Anmel-
dung geanderten Anspruchssatz mit 10 Ansprichen ein. Am selben Tag entrich-
tete sie unter Angabe des Gebuhrencodes 311 100 mittels Einzugserméchtigung
die Gebubhr fir eine 10 Anspriiche umfassende Anmeldung in Héhe von 60,-- €.

Nach Ubersendung der Empfangsbescheinigung vom 11. Juli 2011 teilte das
DPMA der Anmelderin mit Bescheid vom 16. September 2011 mit, dass die natio-
nale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Akten-
zeichen 11 2009 003 809.3 gefuhrt werde.

Mit Bescheid vom 30. April 2012 wies das DPMA die Anmelderin darauf hin, dass

das Verfahren vor dem DPMA beendet sei, da sie die Anmeldegebihr innerhalb



der hierfur maf3geblichen Frist des Art. 22 Abs. 1 /39 Abs. 1 PCT nicht vollstandig
gezahlt habe. Ferner kindigte das DPMA die Rickerstattung der bisher gezahlten
Gebiuhr an und wies auf die Moglichkeit der Wiedereinsetzung hin. Dieser Be-
scheid ist — wie die Mitteilung vom 16. September 2011 Uber die Einleitung der
nationalen Phase - mit der Angabe ,Prufungsstelle 53“ gezeichnet. Darunter ist
das Dienstsiegel angebracht, gefolgt von dem Hinweis: ,Dieses Dokument wurde

elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift guiltig.©

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und beantragt,

festzustellen, dass die nationale Phase vor dem DPMA wirksam

eingeleitet wurde, und

die Beschwerdegebihr zurtickzuerstatten.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass sich die Gebuhr nach der Anzahl der An-
spriche zum Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase richte. Werde die zu
entrichtende Anmeldegebihr nach der Zahl der urspriinglichen PCT-Anmeldung
bemessen, werde das mit der Anderung des Patentkostengesetzes durch das Ge-
setz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts angestrebte Ziel, mit
der Einfuhrung einer von der Zahl der Anspriiche abh&ngigen Anmeldegebuhr fur
den Patentanmelder einen Anreiz fur eine Begrenzung der Patentanspriiche zu
schaffen, im Fall einer internationalen Patentanmeldung nicht erreicht. Gerade im
Fall internationaler Patentanmeldungen, die insbesondere aufgrund verschiedener
Anforderungen in den einzelnen PCT-Mitgliedstaaten haufig mit einer sehr grof3en
Zahl von Ansprichen eingereicht wirden, werde die durch den Gesetzgeber an-
gestrebte Wirkung nur dann erreicht, wenn der Berechnung der Anmeldegebuhr
bei Eintritt in die nationale Phase vor dem DPMA die Zahl der Anspriiche zu-
grunde gelegt werde, mit denen der Anmelder tatséachlich in die nationale Phase
eintrete. Diese Zahl der Anspriche definiere auch den Arbeitsaufwand und die

Arbeitsbelastung beim DPMA. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen,



dass beim EPA fur die Anmeldegebuhren nicht die Zahl der Patentanspriiche der
ursprunglichen internationalen Patentanmeldung maf3geblich sei, sondern die Zahl

der Anspriche zum Zeitpunkt der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA.

Die von der Prufungsstelle des DPMA vertretene Rechtsauffassung widerspreche
auch dem Wortlaut des Art. Il § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatUG. Die Gebiihr sei erst mit
Einleitung der nationalen Phase und nicht bereits bei Einreichung der internatio-
nalen Patentanmeldung zu zahlen. Daher kénne sich die Gebuhr fir das Anmel-
deverfahren nur auf diejenigen Anspriiche beziehen, die tatsachlich Gegenstand
des Verfahrens vor dem DPMA wirden. Dies folge auch aus dem Patentkosten-

gesetz, das ebenfalls von einer Gebuhr fur das Anmeldeverfahren spreche.

Schlief3lich widersprache das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des
Patentrechts bei Zugrundelegung der Rechtsauffassung des DPMA dem Grund-
satz der Inlanderbehandlung nach Art. 3 TRIPS, wenn man die nationale Gebuhr
entsprechend der Auffassung des DPMA nach der Zahl der Anspriche der ur-
sprunglichen Anmeldung berechnete. Anmelder, die zur Einreichung internationa-
ler Anmeldungen beim DPMA berechtigt seien, missten bei Nutzung des DPMA
als Anmeldeamt wegen Art. lll § 4 Abs. 2 Satz 2 IntPatUG fir Anmeldungen mit
mehr als zehn Patentanspriichen weder bei Einreichung der internationalen Pa-
tentanmeldung noch bei Eintritt in die nationale Phase vor dem DPMA eine er-
hohte Anmeldegeblhr entrichten. Dagegen wirden Anmelder, die sich gemaRi
Regel 19.1 PCT nicht des DPMA als Anmeldeamt bedienen kénnten, unzulassi-
gerweise benachteiligt, da abhangig von der Zahl der Patentanspriiche gegebe-
nenfalls eine erheblich hohere Anspruchsgebihr entrichtet werden misste, sofern
sie nicht die Zahl bereits bei der internationalen Anmeldung auf 10 Anspriiche be-
grenzten. Eine solche Begrenzung sei den Anmeldern bei internationalen Anmel-
dungen jedoch angesichts der unterschiedlichen Rechtslage in den einzelnen

PCT-Vertragsstaaten nicht zuzumuten.



Sollte die Rechtsauffassung des DPMA dennoch zutreffend sein, konne diese aus
Grinden des Vertrauensschutzes zumindest nicht auf die Falle Anwendung fin-
den, bei denen die Einleitung der nationalen Phase vor dem 27. April 2012 und
damit dem Tag beantragt worden sei, an dem das DPMA seine Rechtsauffassung

auf seiner Homepage erstmals veroéffentlicht habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde gegen die Mitteilung der Prifungsstelle 53 des DPMA vom
30. April 2012 ist nicht statthaft und daher unzuléassig. Denn es liegt kein mit der
Beschwerde anfechtbarer Beschluss vor.

1. GemdalR 8§ 73 Abs. 1 PatG findet die Beschwerde an das Patentgericht gegen
die Beschliusse der Prufungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts statt.
Ob ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, ist nicht nach der duf3eren
Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem
materiellen Gehalt. Ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist danach eine Ent-
scheidung, durch die eine abschliel3ende Regelung erfolgt, die die Rechte eines
Beteiligten bertihren kann (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 73 Rn. 23). Allerdings
muss das betreffende Schreiben in formeller Hinsicht den in § 47 Abs. 1 PatG ge-
nannten Anforderungen an einen ordnungsgemal3en Beschluss zumindest inso-
weit entsprechen, dass es den Entscheidungstrager erkennen lasst. Bei der Ak-
tenfihrung in Papierform wird insoweit verlangt, dass das betreffende Schriftstiick
die Unterschrift des Prifers tragt, der die Entscheidung getroffen hat, weil ande-
renfalls nicht auszuschlief3en ist, dass es sich lediglich um einen unverbindlichen
Entwurf oder um eine rein formularmaRige Mitteilung handelt (BPatG, Beschluss
vom 27. Februar 2003 — 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11 — Formularmafige
Mitteilung; Beschluss vom 14. August 2008 — 11 W (pat) 16/08, BIPMZ 2009, 130 -



Unterschriftsmangel; Beschluss vom 10. August 2006 — 10 W (pat) 61/05,
BIPMZ 2006, 415 — Paraphe; Schulte, a. a. O., § 47 Rn. 8). Ist — wie im Streitfall —
die Mitteilung im Rahmen der elektronischen Aktenfihrung elektronisch erstellt
worden, ist dementsprechend anstelle der eigenhandigen Unterschrift des Ent-
scheidungstragers eine elektronische Signatur nach 8 5 Abs. 2 EAPatV erforder-
lich, damit einem Dokument die Qualitdt eines Beschlusses zuerkannt werden

kann.

Die Mitteilung vom 30. April 2012 erfillt diese Voraussetzung nicht. Sie nennt le-
diglich die zustandige Organisationseinheit und erwahnt nicht einmal in Maschi-
nenschrift den Namen eines Bearbeiters, der fir die Mitteilung verantwortlich

zeichnen soll.

Auch von ihrem Inhalt her geht die Mitteilung vom 30. April 2012 nicht tber einen
bloRen formularmafligen Hinweis hinaus. Zwar wird der Anmelderin darin mitge-
teilt, dass ihr Verfahren vor dem DPMA beendet sei. Dies geschieht allerdings
unter Verwendung eines standardisierten Textes, in dem unter Bezugnahme auf
die einschlagigen Bestimmungen des PCT darauf hingewiesen wird, dass die Wir-
kung der internationalen Anmeldung beendet sei, da die Anmelderin innerhalb der
hierfir maf3geblichen Frist die Anmeldegeblhr nicht vollstandig entrichtet habe.
Damit erfasst die Mitteilung zwar den dem Streitfall zugrunde liegenden Sachver-
halt, in dem die Anmelderin innerhalb der Frist zwar eine Gebdihr, jedoch — jeden-
falls nach Auffassung des DPMA - nicht in ausreichender H6he bezahlt hat. Aller-
dings fehlen nahere Ausfliihrungen zum konkreten Fall ganzlich. Insbesondere
setzt sich die Mitteilung nicht mit der die Besonderheit des Streitfalls ausmachen-
den und zwischen der Anmelderin und dem DPMA strittigen Frage nach der Be-
messungsgrundlage fur die nationale Gebuhr einer internationalen Anmeldung
gemanR Art. Ill § 4 Abs. 2 IntPatUG auseinander. Damit weist die Mitteilung vom
30. April 2012 nicht den Charakter einer Entscheidung in der Sache auf und ent-
spricht damit auch nicht den Anforderungen, die in materieller Hinsicht flr eine

Einordnung einer amtlichen Mitteilung als beschwerdefahigen Beschluss gelten.



2. Da die Beschwerde als unzulassig zu verwerfen ist, weil kein mit der Be-
schwerde anfechtbarer Beschluss ergangen ist, kann nicht geprift werden, ob die
Beschwerde begrindet ist. Wenn die Anmelderin an einer gerichtlichen Entschei-
dung Uber die Frage, wonach sich die nationale Gebihr gemanR Art. Ill 8 4 Abs. 2
IntPatUG bemisst, interessiert ist, wird sie zunachst das DPMA zum Erlass eines
beschwerdefahigen Beschlusses veranlassen muissen. Insoweit weist der Senat
jedoch darauf hin, dass er mit Beschluss vom 25. Juli 2013 - 10 W (pat) 2/13, dem
ein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde lag, entschieden hat, dass sich die Hohe
der nationalen Gebihr, die der Anmelder eines Patents nach Art. lll 8§ 4 Abs. 2
IntPatUG i. V. m. den Vorschriften des Patentkostengesetzes zu zahlen hat, nach
der Anzahl der Patentanspriiche in der urspringlich eingereichten Fassung der

internationalen Anmeldung richtet.

3. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebdhr ist nicht begriindet.

Bei einer unzulassigen Beschwerde fehlt es nicht per se an einem Rechtsgrund,
da auch eine unzulassige Beschwerde eine existente Beschwerde ist (vgl.
Schulte, a. a. O., 8§ 73 Rn. 122).

Zwar kann nach § 80 Abs. 3 PatG die Riickzahlung der Beschwerdegebuihr ange-
ordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Davon ist nach standiger
Rechtsprechung dann auszugehen, wenn bei ordnungsgemaller und angemesse-
ner Sachbehandlung ein Beschluss nicht ergangen ware und damit die Be-
schwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebthr hétten vermieden werden
konnen (Schulte, a. a. O., 8 80 Rn. 111 f., § 73 PatG Rn. 124). Das ist hier indes-
sen nicht der Fall. Das DPMA hat der Anmelderin zwar am 16. September 2011
noch mitgeteilt, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei, und die Anmelde-
rin erst in der nunmehr angefochtenen Mitteilung vom 30. April 2012 darauf hin-
gewiesen, dass das Verfahren mangels ausreichender Gebuhrenzahlung beendet
sei. Eine verfahrensfehlerhafte Sachbehandlung durch das DPMA, die die Riick-
zahlung der Beschwerdegebtihr geboten erscheinen lie3e, kann darin jedoch nicht



gesehen werden. Wie im Beschluss vom 25. Juli 2013 - 10 W (pat) 2/13 ausge-
fuhrt, ist die Mitteilung vom 16. September 2011 im Zusammenhang mit der Mit-
teilung des Aktenzeichens lediglich als formularmafiger Hinweis darauf zu verste-
hen, dass nunmehr die Prifung der Anmeldung durch das DPMA beginne. Eine
verbindliche und abschlieRende Entscheidung dariiber, dass die Voraussetzungen
fur die Einleitung der nationalen Phase vorlagen und insbesondere der von der
Anmelderin eingezahlte Betrag als vollstandige Gebuhrenzahlung anzusehen sei,
ist damit nicht verbunden. Diese Mitteilung konnte daher weder bei der Anmelderin
einen Vertrauenstatbestand in dem Sinne begriinden, dass sie von einer ord-
nungsgemalfen Einleitung der nationalen Phase und insbesondere einer ausrei-
chenden Gebuhrenzahlung ausgehen durfte, noch hat sie das DPMA in der Weise
gebunden, dass dieses seine Auffassung zur Bemessungsgrundlage der nationa-
len Gebihr im Laufe des Verfahrens nicht hatte noch andern kénnen. Dass die
Prufungsstelle des DPMA fir die Mitteilung tber die Verfahrensbeendigung nicht
sogleich die Form eines beschwerdefahigen Beschlusses gewahlt hat, ist nicht zu
beanstanden, hatte sie sich doch anderenfalls dem Vorwurf ausgesetzt, die An-
melderin zur Einlegung einer Beschwerde zu zwingen, ohne ihr vorher Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben zu haben. Es wére vielmehr an der Anmelderin
gewesen, sich zunéachst formlos gegen die Mitteilung vom 30. April 2012 zu wen-
den und so die Prifungsstelle zum Erlass eines beschwerdefahigen Beschlusses

zu veranlassen.
4. Da die Beschwerde wegen fehlender Statthaftigkeit als unzulassig zu verwer-

fen war, konnte der Senat ohne mundliche Verhandlung entscheiden (8 79 Abs. 2
Satz 2 PatG).

Rauch Puschel Kober-Dehm

pro



