BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 12/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 003 437.6

(wegen Rickzahlung der Jahresgebuihren)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. November 2022 durch die Prasidentin Dr. Hock und die Richter Schell und

Heimen beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

ECLI:DE:BPatG:2022:091122B1Wpatl12.22.0



Griunde

Der Beschwerdefiihrer meldete ein unter dem Aktenzeichen 10 2005 012 924.2
gefuhrtes Patent (Hauptpatent) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
an. Am 25. Januar 2006 reichte er zu diesem Hauptpatent eine unter dem
Aktenzeichen 10 2006 003 437.6 gefuhrte Anmeldung flr ein Zusatzpatent ein. Mit
Zwischenbescheid vom 15. Mai 2012 teilte ihm die Prufungsstelle fur Klasse CO8F
zunachst mit, dass eine Erteilung des Zusatzpatents u.a. mangels Neuheit und erfin-
derischer Téatigkeit nicht in Aussicht gestellt werden kénne. Im Dezember 2013
wurde in den Anmeldeverfahren zum Hauptpatent und zum Zusatzpatent eine
Anhdrung durchfuhrt und dabei u.a. geanderte Antrage zum Zusatzpatent einge-
reicht. Auf dieser Grundlage wurde eine Patenterteilung in Aussicht gestellt, sofern
angepasste Unterlagen eingereicht werden. Bereits wenige Tage spater wurden
vom Beschwerdefilhrer angepasste Unterlagen eingereicht. Kurz darauf, mit
Schreiben vom 16. Dezember 2013, wurde vom DPMA die Niederschrift der
Anhorung versandt, darin wurde dem Beschwerdefiihrer eine AuRRerungsfrist von
vier Monaten eingeraumt. Am 12. Juni 2014 wurde die am 16. Januar 2014 erfolgte
Erteilung des Hauptpatents verdffentlicht. Bereits am 17. Juni 2014 wurde dagegen
Einspruch eingelegt. Anschlie3end wurden am 21. Juni 2014 beim DPMA auch
gegen die Erteilung des Zusatzpatents Einwendungen Dritter eingereicht.

Auf Nachfrage des Beschwerdeflihrers teilte das DPMA bereits mit Schreiben vom
19. Marz 2014 mit, der bereits vorbereitete Erteilungsbeschluss fiir das Zusatz-
patent kdnne erst abschliel3end bearbeitet werden, wenn das Hauptpatent ,rechts-
kraftig® sei. Mit weiteren Schreiben vom 8. Juli 2014 teilte das DPMA mit, die
Erteilung des Zusatzpatents sei nhunmehr gemafld § 148 ZPO ,ausgesetzt®. Der
Erteilungsbeschluss sei jedoch vorbereitet und mit der Rechtskraft der Ent-
scheidung Uber das Hauptpatent werde die Zusatzpatentanmeldung erteilt,

entweder als eigenstandiges Patent (im Falle eines Widerrufs des Hauptpatents)



oder als Zusatzpatent (im Falle einer Aufrechterhaltung). Das Hauptpatent wurde
im Einspruchsverfahren durch Beschluss vom 5. Juli 2016 widerrufen. Gegen diese
Entscheidung wurden vom Anmelder und Beschwerdefihrer erfolglos Rechtsmittel
eingelegt, der Widerruf des Hauptpatents hat am 22. Januar 2019 Rechtskraft

erlangt.

Zuvor, mit Zwischenbescheid vom 18. Dezember 2017, teilte das DPMA dem
Beschwerdefuhrer mit, dass nunmehr mit Ricksicht auf den — noch nicht
rechtskraftigen — Widerruf des Hauptpatents auch das Zusatzpatent neu zu
bewerten und mit einer Zurlckweisung zu rechnen sei. Mit Beschluss der
Prufungsstelle CO8F vom 23. Januar 2019 wurde die Anmeldung des Zusatzpatents

zurlckgewiesen, die dagegen gerichtete Beschwerde war erfolglos.

Das DPMA forderte mit Schreiben vom 4. Juni 2019 den Beschwerdefuhrer auf, den
Antrag auf Erteilung eines Zusatzpatent in einen Antrag auf Erteilung eines
selbstandigen Patents umzuwandeln, da ansonsten nach Widerruf des Haupt-
patents schon deshalb eine Zurickweisung erfolge. Ferner wurde er darauf
hingewiesen, dass bei einer Umwandlung des gebihrenbefreiten Zusatzpatents die
inzwischen aufgelaufenen Jahresgebihren (ab der 3. Jahresgeblhr) nachzu-
entrichten seien. Mit Eingabe vom 11. Juni 2019 hat der Beschwerdefiihrer die
Umwandlung seines Antrags auf Erteilung eines Zusatzpatents in einen Antrag auf
Erteilung eines selbstéandigen Patents beantragt.

In seiner Eingabe vom 21. Juni 2019 an das DPMA hat der Beschwerdeflihrer die
Ansicht vertreten, dass keine Jahresgebuihren (ab der der 3. Jahresgebihr) nachzu-
entrichten seien, weil die Geblhren nur so erhoben werden dirften, als sei ein das
Zusatzpatent betreffender Erteilungsbeschluss bereits im Jahr 2014 ergangen; es
liege eine unrichtige Sachbehandlung i.S.d. § 9 PatKostG durch das DPMA vor. Den

Zwischenbescheid des DPMA vom 9. August 2019, mit dem eine Zuriickweisung



dieses Antrages angekundigt wurde, hat der Beschwerdefiihrer erfolglos ange-
griffen, seine Beschwerde wurde spater als unzuldssig verworfen. Die

nachgeforderten Geblhren zahlte er am 26. August 2019.

Durch einen mit Rechtmittelbelehrung versehenen Beschluss vom 17. November
2020 stellte die Prufungsstelle fur Klasse CO8F fest, dass eine unrichtige
Sachbehandlung nicht vorliege und mit dem Antrag auf Umwandlung des
Zusatzpatents in eine selbststandige Anmeldung am 13. Juni 2019 samtliche
Jahresgebihren ab dem 3. Jahr fallig geworden seien. Dagegen legte der
Beschwerdefuihrer erneut Beschwerde gemaf 8 73 PatG ein.

Er beantragt sinngeman,

den Beschluss vom 17. November 2020 aufzuheben und die Rickzahlung
von Uberzahlten Jahresgebihren und Verspatungszuschlage in Hohe von
... Euro anzuordnen,

sowie die Rickzahlung der Beschwerdegebihr nach § 80 Abs. 3 PatG

anzuordnen.

Zur Begrundung tragt er vor, das DPMA habe die Nachzahlungspflicht der Ge-
buhren fur die zweite Anmeldung in dieser Hohe durch eine unrichtige Sachbehand-
lung verursacht, da die Jahresgebihren im Fall der durch das Amt zunachst ange-
kiundigten friiheren Erteilung des Zusatzpatents, erst ab dem Widerruf des Haupt-
patents im Jahr 2019 angefallen waren. Das DPMA habe — wie aus dem Schreiben
vom 8. Juli 2014 hervorgehe - die Erteilung des Zusatzpatents zu Unrecht
ausgesetzt, weil ein Einspruch gegen das Hauptpatent anhéngig gewesen sei. Nur
deshalb habe er auch die Gebuhren fir das 3. bis 14. Jahr nachzahlen mussen. Die
im Ergebnis zuséatzlich entstandenen Kosten in H6he von ... Euro hatten nach
Ansicht des Beschwerdefuhrers gemal3 § 9 PatKostG nicht erhoben werden dirfen
und seien zu erstatten, ebenso die Beschwerdegebiihr.

Auf die Verfahrensakten wird ergdnzend Bezug genommen.



Das ausdrucklich als Beschwerde gemal3 8§ 73 PatG bezeichnete Rechtsmittel ist
statthaft. Zwar gehort die Feststellung, dass Kosten nicht erhoben werden bzw.
deren Ablehnung, zum Kostenansatz (vgl. BGH, B.v. 25.08.2015 - X ZB 8/14 —
Uberraschungsei), so dass auch eine Beschwerde gemaR § 11 PatKostG in
Betracht kommt, dies steht der Statthaftigkeit der Beschwerde gegen den Beschluss
des DPMA nicht entgegen. Die Beschwerde ist auch im Ubrigen zulassig, aber

unbegrindet.

Gemal § 9 PatKostG werden Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht
entstanden waren, nicht erhoben, bzw. erstattet. Diese Folge gilt aber nicht bei jeder
unzweckmaRigen Handlung, jeder unzutreffenden Rechtsauffassung oder ver-
fahrensrechtlichen Handhabung, sondern nur bei einem Verstol3 gegen eindeutige
gesetzliche Normen, der offen zutage tritt, oder bei einem offenbaren Versehen
(Keukenschrijver, PatG, 8§ 9 PatKostG, Rn. 2 m.w.N.). Ferner muss die unrichtige

Sachbehandlung fir die Entstehung der Kosten ursachlich gewesen sein.

Eine fehlerhafte Sachbehandlung des DPMA, die nach diesen Voraussetzungen zur
Erstattung der gezahlten Jahresgebuhren an den Beschwerdefuhrer fuhrt, ist nicht
gegeben. Die Erteilung eines Zusatzpatents gemald 8 17 PatG a.F. setzte nach
damaliger Rechtslage zumindest das Bestehen eines Hauptpatents voraus, so dass
ein Zusatzpatent nur zwischen Erteilung des Hauptpatents und dessen Erldschen
erteilt werden konnte (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., 816 Rd. 12). Ein Zusatzpatent ist
nur wahrend des Bestands des Hauptpatents von den Jahresgebihren befreit.
Entfallt das Hauptpatent, werden fir das Zusatzpatent ab diesem Zeitpunkt
Jahresgeblhren wie flr das Hauptpatent fallig. Wird kein Zusatzpatent erteilt,
sondern wird es — wie hier — auf Antrag des Anmelders in ein selbstandiges Patent
umgewandelt, werden die Jahresgebihren von Anfang an wie fir eine selbstéandige

Anmeldung fallig.



Da ein offenbares Versehen hier ausscheidet, weil das Zusatzpatent vom DPMA
bewusst nicht friher erteilt wurde, kommt nur eine rechtliche Fehlbehandlung in
Betracht. Grundsatzlich ist das DPMA vor der Beschlussfassung nicht an Aussagen
Uber die voraussichtliche Patentierbarkeit einer Anmeldung gebunden. Auch reicht
ein leichter Verfahrensverstol3 in der Regel nicht aus, um von der Erhebung der
Kosten abzusehen, vielmehr muss es sich einen schwerwiegenden Verfahrens-
verstol3 handeln. Der Beschwerdefuhrer beruft sich ohne Erfolg auf eine seiner
Ansicht nach verfahrensfehlerhafte ,Aussetzung“ des Erteilungsverfahrens des
Zusatzpatents wahrend des Einspruchsverfahrens fur das Hauptpatent. Zwar wurde
bereits von der Rechtsprechung entschieden (vgl. BPatG, B.v. 11.6.1991 — 4 W
(pat) 27/90), dass ein Einspruch gegen das Hauptpatent mangels Vorgreiflichkeit
kein Grund fir eine Aussetzung des Verfahrens betreffend das Zusatzpatent gem.
§ 148 ZPO sei. Das Verfahren bezuglich des Zusatzpatents wurde jedoch, obwohl
der Wortlaut der Schreiben vom 19. Marz 2014 und 8. Juli 2014 dies nahelegt, nicht
durch einen Beschluss nach § 148 ZPO ausgesetzt. Allerdings kann auch eine
faktische Zurtickstellung der Bearbeitung der Anmeldung des Zusatzpatents ohne
Aussetzungsbeschluss eine unrichtige Sachbehandlung i.S.d. 89 PatKostG
darstellen, sofern darin eine grob schuldhafte Verzogerung der Bearbeitung liegt,

die unmittelbar kausal zu einem rechtlichen oder kostenméaRigen Nachteil fuhrt.

Dies kann hier auch nach dem Vortrag des Beschwerdefiihrers nicht festgestellt
werden. Eine Erteilung des Zusatzpatents vor dem 16. Januar 2014 (Datum des
Erteilungsbeschlusses des Hauptpatents) war mangels Hauptpatent nicht méglich.
Das DPMA hatte in der Anhorung im Dezember 2013 dem Beschwerdeftihrer
erstmals die Erteilung des Zusatzpatents — unverbindlich - in Aussicht gestellt, wenn
eine angepasste Beschreibung eingereicht werde und setzte anschlieRend eine
AuRerungsfrist von vier Monaten. Das Abwarten des Fristablaufes im April des
Folgejahres war, selbst wenn der Beschwerdeflihrer die geforderten Unterlagen
schon friher einreichte, keine schuldhafte Verzégerung der Bearbeitung. Nachdem
wenige Tage nach der Veréffentlichung der Erteilung des Hauptpatents am

17. Juni 2014 Einspruch eingelegt wurde, gingen am 21. Juni 2014 auch gegen das



Zusatzpatent Einwendungen Dritter beim DPMA ein. Ab diesem Zeitpunkt, etwa
zwei Monate nach Ablauf der vorstehend genannten Frist, hatte das DPMA somit
Kenntnis von moglichweise patenthindernden Umstéanden, die es geman § 43 Abs.
3 PatG bei seiner Entscheidung berticksichtigen musste, so dass aufgrund der
neuen Sachlage von einer Erteilung des Zusatzpatents nicht mehr ohne Weiteres
ausgegangen werden konnte. Der Umstand, dass das DPMA die Erteilung des
Zusatzpatents nicht — wie zuvor in Aussicht gestellt — in diesem Zeitraum von zwei
Monaten beschlossen hat, stellt keine grob verzégernde Bearbeitung dar. Mangels
fehlerhafter Sachbehandlung scheidet die beantragte Erstattung der

Jahresgebuhren fur die Zusatzanmeldung somit aus.

Die Riuckzahlung der Beschwerdegebiuhr wird geman § 80 Abs. 3 PatG angeordnet.
Der Beschwerdefihrer hat eine kostenpflichtige Beschwerde eingelegt, auf die er
mit der Rechtsmittelbelehrung hingewiesen wurde. Vorliegend war jedoch auch eine
Erinnerung gegen den Kostenansatz sowie anschlielend eine kostenfreie
Beschwerde nach 8§ 11 PatKostG gegen die Entscheidung des DPMA moglich. Wird
der Beschwerdefihrer auf ein gebuhrenpflichtiges Rechtsmittel hingewiesen,
obwohl er sein Rechtsschutzziel ohne Kosten gleichermal3en hatte erreichen
kénnen, entspricht es biligem Ermessen, die Beschwerdegebihr nicht einzu-

behalten.

Nachdem der Beschwerdefiihrer den Antrag auf Durchfiihrung einer mindlichen
Verhandlung zurickgenommen hat und der Senat eine solche nicht fur erforderlich
gehalten hat, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren
ergehen (8 78 PatG).



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwéltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Hock Schell Heimen

Richter Schell ist an der
Unterschrift gehindert.

Dr. Hock
Sp



