BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 10 W (pat) 51/04
Entscheidungsdatum: 12. Januar 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: 8 30 Abs. 3 Satz 2, § 123 PatG

Triazolverbindungen

1. 8§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG kann nicht in der Weise interpretiert werden, dass neben dem im
Register noch als Patentinhaber Eingetragenen stets auch dessen noch nicht eingetragener
Rechtsnachfolger zur Zahlung von Jahresgebtihren verpflichtet ist.

2. Dementsprechend ist bei der Prifung, ob die Frist zur Zahlung einer Jahresgebihr
schuldlos versaumt worden ist (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG), allein auf den bei Fristende noch
eingetragenen friheren Patentinhaber abzustellen. Dies gilt jedenfalls, wenn der Nachweis
des Rechtstibergangs und der Umschreibungsantrag erst nach Fristablauf beim Patentamt
eingehen.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 51/04 Verkiindet am
12. Januar 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent DE 595 05 853 (EP 0 772 604)

(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 12. Januar 2006 durch ...



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
2. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
zuriickgewiesen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Auf eine Anmeldung der A... AG vom 14. Juli 1995 wurde das européische Pa-
tent 0 772 604 mit der Bezeichnung ,Triazolverbindungen und deren Verwendung
als Dopamin-D3-Liganden® u. a. mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland
erteilt. Die Zahlung der 8. Jahresgebuhr fur das Patent, das vom Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 595 05 853 gefiihrt wird, ist
unterblieben, obwohl das DPMA mit Schreiben vom 4. Dezember 2002 an die bis
zum 31. Januar 2003 laufende Nachfrist zur Zahlung der Gebuhr mit Verspa-
tungszuschlag und an die Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung erinnert hatte.
Auf Grund eines Antrags vom 24. Februar 2003 ist das Patent am 5. Februar 2004
auf die jetzige Patentinhaberin umgeschrieben worden.

Am 15, Juli 2003 hat die (jetzige) Patentinhaberin Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand beantragt und in Hohe des flr die achte Jahresgebiihr samt Zuschlag
geschuldeten Betrags (290,- €) einen Abbuchungsauftrag erteilt. Zur Begriindung
hat sie geltend gemacht, das Patent sei, zusammen mit einer Vielzahl anderer
Schutzrechte, auf Grund eines im Marz 2001 wirksam gewordenen Kaufvertrags,
den ihre in den USA ansassige Muttergesellschaft B... mit der ur-

sprunglichen Patentinhaberin A... AG abgeschlossen habe, auf sie Ubertragen
worden. Gemal3 diesem Vertrag sei die B... seit dem

1. September 2001 fiir die Uberwachung und Zahlung der Jahresgebuihren fir die



Schutzrechte ihrer Tochtergesellschaft und (jetzigen) Patentinhaberin verantwort-
lich gewesen. Sie, die (jetzige) Patentinhaberin habe ab Juli 2002 die Zahlung al-
ler Jahresgebiihren zu dem Ubernommenen Patent-Portfolio bis zum jeweils spa-
test moéglichen Termin ausgesetzt, um die Patente auf das wirtschaftliche Inte-
resse an einer Weiterverfolgung zu tberprifen. Bei B... sei eine

seit 1993 dort tatige Mitarbeiterin mit der Eingliederung der Schutzrechte in ihr
Gebuhrenzahlungssystem beauftragt gewesen. Diese Mitarbeiterin, die sich an-
sonsten stets als zuverlassig erwiesen habe, habe im Hinblick auf das vorliegende
Patent versehentlich eingegeben, dass die Jahresgebuhren fir dessen gesamte
Restlaufzeit bezahlt seien. Dies habe zur Folge gehabt, dass das Patent in spéate-
ren, von einer Computer-Datenbank automatisch erstellten Zahlungslisten nicht
mehr aufgetaucht sei. Erst am 27. Mai 2003 habe die Mitarbeiterin festgestellt,

dass der deutsche Teil des Patents erloschen sei.

Durch Beschluss der Patentabteilung 44 des DPMA vom 28. April 2004 ist der
Antrag auf Wiedereinsetzung zuriickgewiesen worden. Die Beschlussbegriindung
stellt zun&chst - in Anlehnung an einen vorangegangenen Zwischenbescheid -
darauf ab, dass bis zum Ende der Zahlungsfrist kein Umschreibungsantrag gestellt
worden sei. Daher kdnnten Fehler oder Versehen, die beim Rechtsnachfolger auf-
getreten seien, keine Berucksichtigung finden. Weiter heil3t es in der Beschluss-
begrindung (insoweit Uber den Zwischenbescheid hinausgehend), die Vollimacht
der im Patentregister als Vertreter der friheren Patentinhaberin eingetragenen
Anwalte habe auch die Gebuhrenzahlung umfasst. Daran hatten interne Regelun-
gen zwischen der friiheren und der jetzigen Patentinhaberin nichts geandert. Die
Anwalte hatten die ihnen gerade in der Ubergangsphase des Inhaberwechsels ob-
liegende Sorgfaltspflicht nicht eingehalten. Zwar kdnne ihnen der Datenbankfehler
bei der (jetzigen) Patentinhaberin nicht direkt angelastet werden. Sie hatten jedoch
auf Grund der ihnen Ubermittelten Zahlungserinnerung des DPMA selbst tatig
werden mussen. Die Fristversaumnis sei daher als Verschulden der friheren Pa-

tentinhaberin zu werten.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie

stellt die Antrage,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben;
- dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt-
zugeben,;

- die Beschwerdegebuhr zurlickzuerstatten.

Die Patentinhaberin ist der Meinung, ihre Rechtsvorgangerin sei ab Septem-
ber 2001 nicht mehr fir die Zahlung der Jahresgebiihren verantwortlich gewesen,
weshalb ihr auch im Zusammenhang mit der Zahlung der 8. Jahresgebihr kein
Fehler unterlaufen sei. Ihre anwaltlichen Vertreter seien zu keinem Zeitpunkt mit
der Zahlung der Jahresgebihren beauftragt gewesen. Sie hétten daher auch nicht
die Aufgabe gehabt, die fristgerechte Einzahlung durch die jetzige Patentinhaberin
zu Uberwachen. Vielmehr hatten sie ihrer Pflicht dadurch geniigt, dass sie Mittei-
lungen des Patentamts bzgl. der Jahresgebihren an die tatsadchliche materiell-
rechtliche Inhaberin und fur die Gebuhrenzahlung Verantwortliche weitergeleitet
hatten. Aus dem Patentgesetz ergebe sich keine Verpflichtung der Verfahrensbe-
vollmachtigten, Korrespondenz ausschlie3lich oder zuséatzlich an die noch als Pa-
tentinhaberin Eingetragene weiterzuleiten. Selbst wenn sie dies getan hatten,
hatte die frihere Patentinhaberin derartige Schreiben unverziglich mit dem Ver-
merk, dass sie fur diese Sache nicht mehr zustandig sei, an die Anwaltskanzlei zu-

rickgesandt.

Auch meint die Patentinhaberin, es widerspreche der materiellen Gerechtigkeit,
wenn im Rahmen der Wiedereinsetzung der tatsachliche materiellrechtliche Pa-
tentinhaber, der die Verwaltung der Zahlung der Jahresgebiihren vorgenommen
habe und lediglich noch nicht im Patentregister eingetragen sei, nicht bertcksich-

tigt werde.



Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr sei begrindet, weil sich der
angefochtene Beschluss auch auf Grinde stitze, die im Zwischenbescheid der
Patentabteilung nicht genannt worden seien, und zu denen sich die Antragstellerin
deshalb nicht habe auRern kénnen. Diese Gehorverletzung sei ursachlich fur die

Beschwerdeeinlegung.

Die Beschwerde ist zulassig, jedoch in der Sache nicht begrindet.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, weil eine gesetzliche Frist
I. S. d. 8123 Abs. 1, ndmlich die Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebihr, versdumt
worden ist. Diese Zahlungsfrist ergibt sich aus Art. Il § 7 IntPatUG i. V. m. § 17
Abs. 1 PatG, 8§83 Abs. 2, 8§87 Abs.1 PatKostG. Ausgehend vom Anmeldetag
14. Juli 1995 war die 8. Jahresgebihr am 31. Juli 2002 fallig und hatte bis zum
30. September 2002 zuschlagsfrei, bis 31. Januar 2003 mit Zuschlag gezahlt wer-

den kénnen. Tats&chlich erfolgte die Zahlung erst am 15. Juli 2003.

2. Die Zulassigkeitsvoraussetzungen des § 123 Abs. 2 PatG sind erfillt. Die Pa-
tentinhaberin war auch zur Stellung des Antrags berechtigt, obwohl die Anderung
in der Person der Patentinhaberin zum damaligen Zeitpunkt (15. Juli 2003) noch
nicht im Patentregister vermerkt war. Solange die Anderung nicht eingetragen ist,
bleibt zwar nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG der frihere Patentinhaber nach Mal3-
gabe des Patentgesetzes berechtigt und verpflichtet. Der Rechtsnachfolger ist
daneben aber auch zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags berechtigt, wenn
er - wie im vorliegenden Fall - zuvor den Antrag auf Umschreibung gestellt hat
(vgl. BPatGE 3, 140; Benkard/Schéfers, PatG, 9. Aufl., 8 123 Rn. 48; a. A. Kral3er,
Patentrecht, 5. Aufl., S. 475).

3. Die von der Patentinhaberin vorgetragenen Tatsachen kdnnen jedoch eine

Wiedereinsetzung nicht rechtfertigen.



a) Unabhangig von Verabredungen zwischen der friheren und der jetzigen
Patentinhaberin (bzw. deren Muttergesellschaft), wer von ihnen im Innenverhaltnis
die fur das Patent anfallenden Gebiuhren zu zahlen habe, war nach der bereits
genannten Vorschrift des 8 30 Abs. 3 Satz 2 PatG die friihere Patentinhaberin ge-
genuber dem Patentamt zur Zahlung der 8. Jahresgebuhr verpflichtet. Dabei kann
dahingestellt bleiben, ob sich daneben eine zusatzliche Zahlungsverpflichtung der
jetzigen Patentinhaberin ergeben hatte, wenn der Umschreibungsantrag bereits
vor Ende der Zahlungsfrist gestellt worden ware, was hier nicht der Fall war. § 30
Abs. 3 Satz 2 PatG kann jedenfalls nicht in der Weise interpretiert werden, dass
neben dem im Register noch als Patentinhaber Eingetragenen stets auch dessen
noch nicht eingetragener Rechtsnachfolger zur Zahlung von Jahresgebihren ver-
pflichtet ist. Aus Grinden der Rechtssicherheit muss klar sein, an wen sich das
DPMA wegen der Patentgebiihren halten kann. Vom Ubergang der Rechte an ei-
nem Patent erfahrt das Patentamt jedoch i. d. R. frihestens durch den Umschrei-

bungsantrag.

b) Dementsprechend ist bei der Prufung, ob die Frist zur Zahlung der
8. Jahresgeblhr schuldlos versaumt worden ist (8 123 Abs. 1 Satz 1 PatG), allein
auf die frihere Patentinhaberin abzustellen. Soweit die Rechtsprechung in der
Vergangenheit ausnahmsweise Wiedereinsetzungstatsachen in der Person des
noch nicht eingetragenen materiell Berechtigten bertcksichtigt hat (Nachweise bei
Benkard/Schéfers, a. a. O., 8 123 Rn. 12), ist dies damit begriindet worden, dass
die wirkliche Rechtslage dem Patentamt vor Fristablauf bekannt geworden sei und
die sich hieraus ergebenden rechtlichen Folgerungen im Verhdltnis zum Patent-
amt nicht davon abhangig sein durften, wann das Amt die Umschreibung in der
Patentrolle vornehme. Diese Voraussetzungen sind aber dann nicht gegeben,
wenn der Nachweis des Rechtsiibergangs und der Umschreibungsantrag - wie

das hier der Fall war - erst nach Fristablauf beim Patentamt eingehen.

c) Griunde, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen kdnnten, sind nach dem

Vortrag der Patentinhaberin in der Person ihrer Rechtsvorgangerin nicht gegeben.



Dies ergibt sich bereits daraus, dass letztere nicht die Absicht hatte, die Zahlung
der 8. Jahresgebuhr gegeniiber dem Patentamt selber (bzw. mit Hilfe ihrer Verfah-
rensbevollméachtigten) zu bewirken. Vielmehr wollte sie die Entscheidung, ob die
Jahresgebuhr gezahlt werden sollte, ebenso wie die Zahlung selbst, entsprechend
der mit ihrer Rechtsnachfolgerin (bzw. deren Muttergesellschaft) getroffenen Ver-
einbarung dieser uberlassen. Die Patentinhaberin wollte ihrerseits die Zahlung
nicht als Vertreterin oder Zahlungsgehilfin ihrer Rechtsvorgangerin (bzw. von de-
ren Anwalten) vornehmen, sondern in eigener Person. Auch gegenuber dem Pa-

tentamt ist sie nicht im Namen der friheren Patentinhaberin aufgetreten.

d) Es ist daher nicht moglich, die Vorgange, die auf Seiten der (jetzigen)
Patentinhaberin zur Versaumung der Zahlungsfrist gefiihrt haben, der friheren
Patentinhaberin zuzurechnen (etwa entsprechend 8§ 85 Abs. 2 ZPO) und danach
zu fragen, ob die (jetzige) Patentinhaberin im Hinblick auf den von der Mitarbeite-
rin ihrer Muttergesellschaft begangenen Fehler von eigenem Verschulden freige-
sprochen werden kann oder ob sie (bzw. die Muttergesellschaft) moglicherweise
selber in vorwerfbarer Weise zur Fristversaumnis beigetragen hat, etwa weil bei
der Auswahl und Uberwachung der Mitarbeiterin oder bei der Organisation der

Zahlungsvorgange nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vorgegangen worden ist.

4. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr kommt nicht in Betracht. Die
Patentabteilung hat den angefochtenen Beschluss zwar auch auf Griinde gestutzt,
die im Zwischenbescheid noch nicht genannt waren. Ob dadurch das rechtliche
Gehor der Patentinhaberin verletzt worden ist, kann aber dahingestellt bleiben. Es
ist ndmlich nicht anzunehmen, dass die Entscheidung bei ordnungsgemaéafer Ge-
wéahrung des rechtlichen Gehors anders ausgefallen ware (vgl. Schulte, PatG,
7. Aufl., 8 73 Rn. 132).

5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt im Hinblick auf die hier ver-
neinte Frage, ob bei der Prifung eines Wiedereinsetzungsantrags nach versdum-

ter Frist zur Zahlung einer Patent-Jahresgebihr auf den noch nicht im Patentre-



gister eingetragenen Erwerber des Patents abgestellt werden darf, wenn dieser
- entsprechend einer mit seinem Rechtsvorgédnger getroffenen Vereinbarung - die
Gebuhrenschuld als eigene begleichen wollte. Hierbei handelt es sich um eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung (8 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

gez.

Unterschriften



