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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 17 985.2-53

wegen Feststellung und Rickzahlung von Jahresgebihren

BPatG 152
08.05



hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 10. November 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch,

die Richterin Pischel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulassig verworfen.

Grinde

Das urspringlich als Klage gegen das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA),
vertreten durch die Prasidentin (im Folgenden: Antragsgegnerin), beim Amtsge-
richt Midnchen eingereichte Begehren des Antragstellers auf Feststellung und
Ruckzahlung von Jahresgebiihren ist von diesem Gericht an das Bundespatentge-

richt verwiesen worden.

Der Antragsteller war Anmelder einer am 19. April 2003 beim DPMA eingereichten
Patentanmeldung mit der Bezeichnung ,Verfahren zur rechnergestutzten Kon-
struktion von Bauteilen und Bauteilsystemen®. Diese Patentanmeldung wurde von
der Prufungsstelle fir Klasse GO6F des DPMA durch Beschluss vom 1. Marz 2005
mit der Begrindung zurickgewiesen, dass formale Mangel vorlagen und es dem
Gegenstand der Anmeldung auch an der fir die Patenterteilung erforderlichen er-
finderischen Téatigkeit fehle. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Antragstel-
lers wurde durch Beschluss des Bundespatentgerichts vom 11. Januar 2011,
17 W (pat) 99/05, zurlickgewiesen.

Mit Schreiben vom 21. Oktober 2011 verlangte der Antragsteller vom Patentamt

die Ruckzahlung der fur die Patentanmeldung gezahlten Jahresgebihren - 3. bis



8. Patentjahr, insgesamt 780,- € -, weil das Patent zu keiner Zeit bestanden habe.
Die Prufungsstelle fur Klasse GO6F teilte ihm mit Schreiben vom 30. Marz 2012
mit, dass die entrichteten Jahresgebihren nicht zurickgezahlt werden kdnnten.
Die Jahresgebihren seien mit Rechtsgrund gezahlt worden. Gemal 8§ 17 PatG
seien Jahresgebuhren fur jede Anmeldung und jedes Patent zu entrichten. Gebih-
renpflicht bestehe, solange die Anmeldung anhangig sei, unabhangig davon, ob
ein Patent zustande komme. Die vorliegende Patentanmeldung habe vom
19. April 2003 bis zum 29. Marz 2011 bestanden und sei in dieser Zeit somit ge-
bihrenpflichtig gewesen. Die nicht unterschriebene Mitteilung tragt am unteren
Seitenrand den Vermerk ,Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist

ohne Unterschrift glltig*.

Mit einem an das Amtsgericht Miinchen gerichteten Schreiben vom 14. April 2013,
dort eingegangen am 16. April 2013, erhob der Antragsteller wegen der Erstattung
von Jahresgebihren Klage gegen die Antragsgegnerin. Er halt die Erhebung von
Jahresgebuhren fur zuriickgewiesene Patentanmeldungen flr nicht gerechtfertigt
und die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften weder mit der Verfassung noch
mit Vorschriften der europaischen Dienstleistungsrichtlinie fir vereinbar.

Der Antragsteller beantragt,

1. die Vorlage beim Bundesverfassungsgericht gemaf Art. 100
GG, um
1.1 die Unvereinbarkeit des Patentkostengesetzes und
der ,Richtlinien fur die Prufung von Patentanmeldun-
gen“ (Abs. 3.3.2. Beschleunigungsantrage) mit dem
Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) fest-
stellen zu lassen,
1.2. die Unvereinbarkeit des Patentkostengesetzes mit der
Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) feststellen zu

lassen,



1.3 die Unvereinbarkeit des Patentkostengesetzes mit
dem ,Zitiergebot® (Art. 19 Abs. 1 GG) feststellen zu

lassen,

2. die Antragsgegnerin zu verurteilen, die Jahresgebuhren zu
erstatten, wenn eine Grundrechtsverletzung festgestellt

wurde.

Das Amtsgericht Munchen hat durch Beschluss vom 19. Juli 2013 den Rechts-
streit an das Bundespatentgericht verwiesen. Die hiergegen mit Schreiben vom
5. August 2013 erhobene sofortige Beschwerde des Antragstellers hat das Land-

gericht Mianchen | durch Beschluss vom 19. August 2013 zurlickgewiesen.

Das Bundespatentgericht hat den Antragsteller mit Schreiben vom 19. Mai 2014
auf die Entscheidung ,Schwingungsdampfung“ des Bundesgerichtshofs vom
22. Januar 2008, X ZB 4/07, hingewiesen, wonach eine Ruckerstattung falliger
gezahlter Jahresgebihren grundsatzlich nicht in Betracht komme, und ihm eine
Ablichtung der Entscheidung tbermittelt.

Auf einen weiteren Hinweis des Bundespatentgerichts zur Sach- und Rechtslage
mit Schreiben vom 26. August 2015, wonach die Klage nach dem Rechts-
schutzsystem des Patentgesetzes voraussichtlich als Beschwerde zu werten sei,
verweist der Antragsteller auf die Mdglichkeit einer Feststellungsklage nach der
ZPO und beantragt in Ergdnzung zur Klageschrift, auch die Verfassungsmaligkeit
des Patentgesetzes in Bezug auf Art. 3 GG und Art. 19 Abs. 4 GG durch das Bun-
desverfassungsgericht prifen zu lassen, ferner, die Rechtswidrigkeit von
Abs. 3.3.2. ,Beschleunigungsantrage* der ,Richtlinien fur die Prifung von Patent-

anmeldungen® festzustellen.



Die beim Bundespatentgericht aufgrund der bindenden Verweisung (8 99 Abs. 1
PatG i. V. m. 8 17a Abs. 2 Satz 3 GVG) anhéngig gewordene, als Beschwerde zu
behandelnde Klage ist unzulassig und daher zu verwerfen.

1. Der Senat ordnet das hier zu entscheidende Verfahren als Beschwerde ge-
maR § 73 Abs. 1 PatG ein.

a) Zulassigkeit und Begriindetheit einer Klage sind auch im Falle der Verwei-
sung nach den fir das verwiesene Gericht mafl3geblichen Rechtsvorschriften zu
prufen (vgl. Baumbach/Hartmann, ZPO, 73. Aufl., GVG 8§ 17b Rdn. 5) Nach der fur
das Bundespatentgericht maRRgeblichen Verfahrensordnung, dem Patentgesetz,
ist eine Klage fur das vom Antragsteller verfolgte Begehren von vornherein nicht
statthaft.

Eine Klage vor dem Bundespatentgericht sieht das Patentgesetz nach 8§ 65 Abs. 1
Satz 1 nur in den Féllen der 88 81, 85 und 8§ 85a PatG vor, wonach Verfahren we-
gen Erklarung der Nichtigkeit von Patenten und Zwangslizenzverfahren durch
Klage eingeleitet werden. Uber die Verweisungsnorm des 8§ 99 Abs. 1 PatG ist
zwar fir das Verfahren vor dem Patentgericht die Zivilprozessordnung entspre-
chend heranzuziehen, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patent-
gericht dies nicht ausschliel3en. Danach ist vor dem Patentgericht auch eine Wie-
deraufnahmeklage nach 8§ 578 ZPO oder eine Vollstreckungsgegenklage nach
§ 767 ZPO statthaft. Keine der vorgenannten statthaften Klagearten liegt aber hier

Vvor.

Soweit der Antragsteller in der Klageschrift unter 1 vorrangig die Vorlage an das
Bundesverfassungsgericht beantragt, um die Unvereinbarkeit von Gesetzen mit
Bestimmungen des Grundgesetzes feststellen zu lassen, ist eine solche ,Vorlage-

klage“ weder im Patentgesetz noch in anderen Verfahrensordnungen statthaft. Die



Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG ist vielmehr ein reines Zwischenverfahren, das in
ein anhangiges (fach-) gerichtliches Verfahren eingebettet ist und folglich ein
statthaftes gerichtliches Verfahren voraussetzt, in dem es auf die Verfassungsma-
Bigkeit der beanstandeten Gesetzesnormen ankommt. An einem solchen statt-
haften gerichtlichen Verfahren fehlt es jedoch. Dieses ergibt sich auch nicht
dadurch, dass der Antrag unter 1 als Feststellungsantrag bzw. -klage angesehen
wird, wie der Antragsteller in seinem Schreiben vom 20. September 2015 geltend
macht. Eine Feststellungsklage ist weder im Patentgesetz vorgesehen noch be-
steht hier Anlass zur Heranziehung der Bestimmung des § 256 ZPO uber die
Feststellungsklage. Dies schon deswegen, weil mit der Feststellungsklage nach
§ 256 ZPO grundsatzlich nicht die Feststellung der (fehlenden) Verfassungsma-
Bigkeit eines Gesetzes begehrt werden kann. Die VerfassungsmaRigkeit eines
Gesetzes ist kein Rechtsverhéltnis im Sinne dieser Vorschrift, sondern eine
Rechtsfrage; die Klarung abstrakter Rechtsfragen fallt nicht unter § 256 ZPO (vgl.
Zoller/Greger, ZPO, 30. Aufl., 8256 Rdn.5; Becker-Eberhard in Munchener
Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., 8 256 Rdn. 10 am Ende, unter Hinweis auf BGH
NJW 1998, 1957).

Der Antrag unter 1 der Klageschrift mag zwar zugunsten des Antragstellers in
sachgerechter Weise dahin auszulegen sein, dass er keinen férmlichen Feststel-
lungsantrag stellt, sondern die Verfassungsmafigkeit der gesetzlichen Bestim-
mungen anzweifelt, die seiner Ruckzahlungsforderung entgegenstehen, die er in
der Klageschrift im Antrag unter 2 verfolgt und als sein eigentliches Begehren an-
zusehen ist. Auch dies fuhrt jedoch nicht zur Statthaftigkeit der vorliegenden
Klage. Eine unmittelbar an das Patentgericht gerichtete Zahlungsklage auf Er-
stattung von patentamtlichen Gebuhren sieht das Patentgesetz namlich nicht vor
und sie ist auch nicht aus Grinden eines effektiven Rechtsschutzes gemalf Art. 19
Abs. 4 GG geboten. Vielmehr kann in einem solchen Fall beim Patentamt ein An-
trag auf Ruckzahlung gestellt werden und im Falle der Ablehnung der Zahlung
durch patentamtlichen Beschluss hiergegen Beschwerde nach 8 73 Abs. 1 PatG

eingelegt werden. Ebenso wenig ist eine Feststellungsklage unmittelbar beim Pa-



tentgericht statthaft, die Rechtswidrigkeit von Prufungsrichtlinien feststellen zu las-

sen.

b) Nachdem das Begehren des Antragstellers als Klage beim Patentgericht
von vornherein nicht statthaft ist, entspricht es vollig herrschender Meinung in
Rechtsprechung und Literatur, dass das verwiesene Verfahren der der Sache am
besten entsprechenden Verfahrensart zuzuordnen ist (vgl. Baumbach/Hartmann,
a.a.0.,, GVG 817b Rdn.5; Senatsentscheidung vom 20.Januar 2011 -
10 W (pat) 21/06 (unter 1l.1.a), BPatGE 52, 256 - Aufreil3deckel). Das ist hier das
Beschwerdeverfahren nach § 73 Abs. 1 PatG.

Denn der Antragsteller fordert vom Patentamt die Rickzahlung der fir seine
rechtskraftig zuriickgewiesene Patentanmeldung gezahlten Jahresgebihren, was
vom Patentamt mit Schreiben vom 30. Méarz 2012 abgelehnt worden ist. Damit ist
die vorliegende Sachlage vergleichbar mit den Fallen, in denen ein Anmelder ge-
gen einen patentamtlichen Beschluss, durch den die Rickzahlung von Geblhren
abgelehnt worden ist, Beschwerde einlegt (vgl. z. B. die Senatsentscheidungen
vom 23. August 2005 — 10 W (pat) 25/02, BPatGE 49, 123 — Prufungsantragsge-
bahr; vom 26. Oktober 2006, 10 W (pat) 45/05 - Jahresgebihren; vom
17. Marz 2011 — 10 W (pat) 11/10, BPatGE 53, 9 — Prufungsantragsgebuhr I1).

2. Soweit die verwiesene Klage als Beschwerde nach 8 73 Abs.1 PatG
behandelt wird, ist sie unzulassig, denn es fehlt an einem anfechtbaren patentamt-

lichen Beschluss.

Nach 8§ 73 Abs. 1 PatG unterliegen nur Beschliisse der Prufungsstellen und Pa-
tentabteilungen der Beschwerde, und hier liegt lediglich ein formloses Schreiben
der Prifungsstelle vom 30. Marz 2012 vor, in dem die vom Antragsteller erbetene
Ruckzahlung der Jahresgebihren abgelehnt wird. Zwar kommt es fir die Frage,
ob ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, nicht auf die aul3ere Form

oder Bezeichnung der Entscheidung, sondern auf ihren materiellen Gehalt an. Ein



Beschluss im Sinne des § 73 Abs. 1 PatG ist danach eine Entscheidung, durch die
eine abschlieRende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berihren
kann (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., 8 73 Rdn. 27). Allerdings muss das betreffende
Schreiben in formeller Hinsicht den in § 47 Abs. 1 PatG genannten Anforderungen
an einen ordnungsgemafien Beschluss zumindest insoweit entsprechen, dass es
von dem Entscheidungstrager, der die Entscheidung getroffen hat, unterschrieben
ist, weil anderenfalls nicht auszuschlieRen ist, dass es sich lediglich um einen un-
verbindlichen Entwurf oder um eine rein formularmafige Mitteilung handelt (vgl.
BPatG, Beschluss vom 27. Februar 2003 — 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11 —
FormularméaRige 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/Rudloff-Schaffer, a. a. O.,
8 47 Rdn. 7). Ist — wie im vorliegenden Fall — die Mitteilung im Rahmen der elekt-
ronischen Aktenfuhrung erstellt worden, ist dementsprechend anstelle der eigen-
handigen Unterschrift des Entscheidungstragers eine elektronische Signatur nach
8 5 Abs. 2 EAPatV a. F. (Fassung bis 9. Januar 2014) bzw. 8 5 Abs. 3 EAPatV
n. F. (seit 10. Januar 2014 geltende Fassung) erforderlich, damit einem Dokument
die Qualitat eines Beschlusses zuerkannt werden kann (vgl. Senatsbeschluss vom
26. August 2013 - 10 W (pat) 25/12, BPatGE 54, 89 — Formularméf3ige Mitteilung
II; Schulte/Rudloff-Schaffer, a. a. O., § 47 Rdn. 9).

Dies ist bei der patentamtlichen Mitteilung mit Schreiben vom 30. Marz 2012 nicht
der Fall, denn sie nennt lediglich den in Maschinenschrift wiedergegebenen Na-
men einer Mitarbeiterin der Patentamts als Kontaktperson, ist jedoch von einem
Entscheidungstrager weder unterschrieben noch mit einer elektronischen Signatur
versehen. Diese Form mag fiir eine formlose Mitteilung des Patentamts gentigen,
nicht aber fur einen Beschluss nach 8§ 73 Abs. 1 PatG. Die Beschwerde ist daher

mangels Vorliegens eines anfechtbaren Beschlusses als unzuldssig zu verwerfen.

3. Da die Beschwerde als unzulassig zu verwerfen ist, kann nicht geprift wer-

den, ob die Beschwerde begriindet ist. Insoweit wird der Antragsteller zunachst



das Patentamt zum Erlass eines beschwerdefahigen Beschlusses veranlassen
mussen. Bereits jetzt ist aber darauf hinzuweisen, dass keine Anhaltspunkte dafir
bestehen, die eine von der Entscheidung ,Schwingungsdampfung“ des Bundesge-
richtshofs (Beschluss vom 22. Januar 2008, X ZB 4/07, GRUR 2008, 549) abwei-
chende Beurteilung rechtfertigen konnten. Ebenso wenig bestehen Anhaltspunkte,
dass die hier mal3geblichen gesetzlichen Bestimmungen nicht mit der Verfassung

vereinbar waren.

4. Die Entscheidung konnte nach 8§ 79 Abs. 2 Satz 2 PatG ohne mundliche
Verhandlung ergehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Pischel Schnurr

pro



