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hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-

despatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2007 durch ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts - Patentabteilung 52 EP - vom 6. Ju-
li 2005 aufgehoben. Den Patentinhabern wird Wiedereinset-
zung in die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der 7. Jahresge-

biahr gewahrt.

2. Die Ruckzahlung einer der zwei Beschwerdegebihren wird
angeordnet.

Grinde

Auf die am 27. Dezember 1996 eingereichte Anmeldung wurde den beiden Pa-
tentinhabern mit Wirkung auch fir die Bundesrepublik Deutschland das europai-
sche Patent 0 870 185 mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Behandlung einer Zell-
suspension” erteilt, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Akten-
zeichen 696 24 135.8 gefihrt wird.

Mit Bescheid vom 6. Mai 2003 (,Wichtige Mitteilung®) wies das Patentamt auf den
Fristablauf fur die Zahlung der 7. Jahresgebihr mit Zuschlag (180,- € plus 50,- €,
insgesamt 230,- €) am 30. Juni 2003 hin. Das Patentamt vermerkte im Au-
gust 2003 in der Akte, dass das Patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr er-
loschen ist.



Mit Schriftsatz vom 5. November 2003, eingegangen am selben Tag, haben die
Patentinhaber unter gleichzeitiger Zahlung der 7. Jahresgebuhr mit Zuschlag Wie-

dereinsetzung beantragt,

namlich in die am 28. Februar 2003 endende Frist zur Zahlung der
7. Jahresgebuhr ohne Zuschlag,
hilfsweise in die am 30. Juni 2003 endende Frist zur Zahlung der

7. Jahresgeblhr mit Zuschlag.

Zur Begrundung ist ausgefuhrt, nicht die deutschen Inlandsvertreter seien mit der
Gebuihrenzahlung beauftragt gewesen, sondern die britischen Vertreter, die An-
waltskanzlei A..., die sich ihrerseits der Firma B...
bedienten. Die Inlandsvertreter hatten den Ge-
bihrenhinweis des Patentamts vom 6. Mai 2003 mit Schreiben vom 22. Mai 2003
an die die britischen Vertreter weitergeleitet. Anlasslich einer routinemé&Rigen
Uberprifung des Status des deutschen Teils in der Kanzlei der Inlandsvertreter sei
festgestellt worden, dass das Patent erloschen sei. Dies sei mit Schreiben vom
3. September 2003 den britischen Vertretern mitgeteilt worden, das dort am
5. September 2003 eingegangen sei. Der dort tatige Patentanwalt C...
habe am selben Tag festgestellt, dass das Patent entgegen dem Willen der Pa-
tentinhaber erloschen sei. Der Tag des Wegfalls des Hindernisses sei daher der
5. September 2003, so dass der am 5. November 2003 gestellte Antrag auf Wie-

dereinsetzung fristgemaln sei.

Die Versdumung der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der 7. Jahresgebuhr be-
ruhe auf einer Verwechslung der beiden europaischen Patente der Patentinhaber,
die sich nur in der Endziffer unterschieden; das streitgegenstandliche EP-Patent
habe die Veroffentlichungsnummer 0870185 (deutsches Aktenzeichen
696 24 135), ein weiteres am selben Tag angemeldetes europaisches Patent der-
selben Patentinhaber habe die Nummer 0 870 184 (deutsches Aktenzeichen

696 22 282). Ein versehentliches Ablegen einer zu letzterem Patent gehtrenden



Aktenzeichenmitteilung in die Akte des streitgegenstandlichen EP-Patents habe
einen Fehler bei der Dateneingabe in der Datenbank der britischen Vertreter zur
Folge gehabt, was dazu gefuhrt habe, dass fur das parallele EP-Patent 0 870 184
die 7. Jahresgebiuhr zweimal, fur das streitgegenstandliche aber nicht gezahlt wor-
den sei. Im Einzelnen wird unter Beifligung von Kopien und einer eidesstattlichen
Versicherung, abgegeben von C..., Partner in der Kanzlei der britischen
Vertreter, folgendes vorgetragen:

Die britischen Vertreter verfiigten Uber ein elektronisches Datenbanksystem na-
mens COMUS, in dem flur jede Anmeldung bzw. jedes Patent ein Eintrag bestehe.
Wenn das europdische Patent erteilt worden sei, werde, wenn fir einen Bestim-
mungsstaat ein nationales Aktenzeichen vergeben werde, dieses in COMUS ein-
getragen. Die mit der Gebihrenzahlung beauftragte Firma B... greife einmal
pro Woche auf COMUS zu, um sich die Daten der betreffenden Anmeldung oder
Patents herunterzuladen. Dabei vergleiche sie diese Daten bei europaischen An-
meldungen oder Patenten mit einem Datensatz, der der ESPACE-Datenbank des
Europaischen Patentamts entnommen werde. Wenn ein nationales Aktenzeichen
in COMUS verzeichnet sei, zahle B... die Jahresgebihren unter diesem nationa-
len Aktenzeichen ein; wenn ein nationales Aktenzeichen nicht verfligbar sei, zahle
B... die Jahresgebiuhren unter der européischen Veroffentlichungsnummer ein
und Uberprife dabei das jeweilige Land, die Europaische Veroffentlichungsnum-
mer, die Anmeldenummer und den Namen des Anmelders. Dieses System habe

sich bisher als zuverlassig erwiesen.

Bezuglich des parallelen EP-Patents 0 870 184, fir das ebenfalls die hier tatigen
Inlandsvertreter mit der Vertretung des deutschen Teils beauftragt worden seien,
informierten diese mit Schreiben vom 24. Juli 2002 die britischen Vertreter Uber
das vom DPMA vergebene Aktenzeichen (696 22 282.5). Dieses Schreiben sei
von einem Angestellten der britischen Vertreter, einem Formalien-Assistenten,
versehentlich nicht der EP-Akte 0 870 184, sondern der EP-Akte 0 870 185 zuge-

ordnet worden; beide Akten hingen im Aktenlager der britischen Vertreter, da sie



sich nur durch die Endziffer unterschieden, unmittelbar nebeneinander. In COMUS
habe demzufolge das parallele EP-Patent 0 870 184 kein nationales Aktenzeichen
gehabt; die Zahlung der 7. Jahresgebuhr fur dieses Patent an das DPMA sei am
6. Januar 2003 allein unter der EP-Vero6ffentlichungsnummer 0 870 184 durchge-
fuhrt worden. Als bezlglich des streitgegenstandlichen EP-Patents die Inlandsver-
treter die britischen Vertreter mit Schreiben vom 21. Oktober 2002 tber das vom
DPMA vergebene Aktenzeichen informierten (696 24 135.8), sei diese Aktenzei-
chenmitteilung zwar korrekt der Akte des streitgegenstandlichen EP-Patents zuge-
ordnet worden. Nunmehr habe aber dessen Akte zwei Aktenzeichenmitteilungen
enthalten. Als dann das deutsche Aktenzeichen in COMUS eingegeben worden
sei, habe der Formalien-Assistent offenbar nur das erste Schreiben vom 24. Ju-
li 2002 gesehen und somit das falsche deutsche Aktenzeichen 696 22 282.5 (das
eigentlich zu dem parallelen EP-Patent 0 870 184 gehorte) fur das streitgegen-
standliche EP-Patent 0 870 185 eingetragen. Folglich habe sich dieser Fehler
auch im Datenbanksystem von B... befunden. Die B... habe daher am 7. Ja-
nuar 2003 die 7. Jahresgebuhr fir das streitgegenstandliche EP-Patent 0 870 185
unter dem (falschen) deutschen Aktenzeichen 696 22 282.5 angewiesen. Damit
sei die 7. Jahresgebihr zweimal fir das parallele EP-Patent 0 870 184 gezahlt
worden, nicht aber fur das streitgegenstandliche Patent.

Welcher Formalien-Assistent bei den britischen Vertretern die falsche Ablage der
Aktenzeichenmitteilung und die falsche Eingabe in COMUS durchgefiihrt habe, sei
nicht mehr zu ermitteln gewesen. Die Formalien-Assistenten in der Kanzlei der bri-
tischen Vertreter arbeiteten aber alle bereits seit Jahren in diesem Bereich und
hatten zuvor eine spezielle Ausbildung in der Kanzlei erhalten; deren Arbeit werde
zudem in regelmagigen Kontrollen Gberpruft. Dieser Fehler sei der erste seit Ein-

fuhrung des EPU und des COMUS-Datenbanksystems in der Kanzlei gewesen.



Die Versaumung der Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebihr mit Zuschlag beruhe
des weiteren darauf, dass zwar nach Erhalt des Gebihrenhinweises des DPMA in
der Kanzlei der britischen Vertreter die Jahresgebuhrenzahlung sowohl im
COMUS-Datenbanksystem als auch auf dem System der B... im Mai 2003 Uber-
pruft worden sei. Der fiur das streitgegenstandliche EP-Patent 0 870 185 in
COMUS befindliche Datensatz, der Uber die EP-Veroffentlichungsnummer ausge-
wahlt werde, habe jedoch die Angabe erhalten, dass B... am 7. Januar 2003 die
Zahlung der Jahresgebuhr angewiesen und hierfir vom DPMA am 11. Fe-
bruar 2003 eine Empfangsbestéatigung erhalten habe. Folglich sei intern auf dem
Schreiben der Inlandsvertreter vom 22. Mai 2003 vermerkt worden ,B...“. Es
sei auch durchaus nicht uniblich gewesen, dass ein Gebuhrenhinweis des DPMA
eingehe, obwohl die relevante Jahresgebuhr tatsachlich schon bezahlt worden sei.
Der Vermerk ,B...", stamme, soweit es im Nachhinein feststellbar sei, von
der Assistentin Mrs. D..., die seit mehreren Jahren mit dem COMUS-Sys-
tem vertraut sei und sich stets als sehr zuverlassig erwiesen habe. Erst am
5. September 2003, nach Erhalt eines Schreibens der Inlandsvertreter, sei in der
Kanzlei der britischen Vertreter festgestellt worden, dass das in ihren Unterlagen
angegebene deutsche Aktenzeichen fur das streitgegenstandliche EP-Patent
0 870 185 nicht stimme und die Jahresgebuhr tatsachlich nicht gezahlt worden sei.

Auf den Bescheid des Patentamts vom 11. M&rz 2004 ist mit Schriftsatz vom
21. Mai 2004 der Vortrag, unter Beifligung einer weiteren eidesstattlichen Versi-
cherung von Herrn C..., dahingehend erganzt worden, dass die Uber-
prufung der Gebulhrenzahlung im Mai 2003 nicht durch Herrn C... selbst, son-
dern durch einen der Formalien-Assistenten durchgefuhrt worden sei, wobei es
sich aber nicht feststellen lasse, welcher es gewesen sei. Ublicherweise wiirden
solche Uberprufungen von Mrs.D... vorgenommen; bei dem Vermerk
,B..." scheine es sich auch um ihre Handschrift zu handeln, obwohl dies

nicht eindeutig feststellbar sei.



Nach weiteren patentamtlichen Bescheiden vom 29. Dezember 2004 und
5. April 2005, in denen im Wesentlichen auf die Unzulassigkeit des Wiedereinset-
zungsantrags hingewiesen worden ist, hat das Deutsche Patent- und Markenamt -
Patentabteilung 52 EP - durch Beschluss vom 6. Juli 2005 den Antrag auf Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand zurtckgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefihrt,
der Antrag sei unzulassig, denn die 2-Monatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG
sei Uberschritten. Im Antrag auf Wiedereinsetzung werde angegeben, dass die In-
landsvertreter den britischen Vertretern das Erldschen des Patents mit Schreiben
vom 3. September 2003 mitgeteilt hatten. Die Antragsfrist beginne mit positiver
Kenntnis von der Saumnis. Das der Vornahme der Handlung entgegenstehende
Hindernis sei bei den Inlandsvertretern somit am 3. September 2003 entfallen. Die
2-Monatsfrist sei damit bei Stellung des Antrags am 5. November 2003 bereits ab-

gelaufen gewesen.

Hiergegen wenden sich die Patentinhaber - unter Zahlung von zwei Beschwerde-
gebuhren - mit der Beschwerde und

beantragen,

den Beschluss vom 6. Juli 2005 aufzuheben und die Wiederein-
setzung zu gewahren,
die rein vorsorglich gezahlte zweite Beschwerdegebihr zuriickzu-

erstatten.

Zur Begrundung ist ausgefuhrt, der angefochtene Beschluss gehe zu Unrecht da-
von aus, dass der Wegfall des Hindernisses und damit der Beginn der Antragsfrist
auf den 3. September 2003 falle. Die Kanzlei der Inlandsvertreter sei ausdricklich
nicht fir das Uberwachen und Einzahlen der Jahresgebiihren verantwortlich ge-
wesen. Die Kanzlei habe auch keine Kenntnis Uber die Vorgédnge der Jahresge-
bihrenzahlung bei der Kanzlei der britischen Vertreter gehabt, so dass bei den In-
landsvertretern mit Kenntnis des Erléschens des Patents auch kein Hindernis ha-

be wegfallen kdnnen. Sie hatten gar nicht wissen kdnnen, ob das Patent willentlich



oder versehentlich erloschen sei. Diese Fallkonstellation sei vergleichbar mit der in
der Entscheidung des Bundespatentgerichts in BPatGE 13, 87. In der Entschei-
dung des 10. Senats vom 20. September 1999, 10 W (pat) 16/99, sei nur deshalb
davon abgewichen worden, weil ein besonderer Umstand vorgelegen habe - die
Inlandsvertreter hatten dort aufgrund einer durch sie abgegebenen Lizenzbereit-
schaftserklarung nicht davon ausgehen kdnnen, dass das Interesse an der Auf-
rechterhaltung des Patents fehle -, der im hiesigen Fall nicht gegeben sei.

Die Patentinhaber seien zudem in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt
worden, weil die Patentabteilung trotz mehrfacher Bitte um mundliche Anhdrung
eine solche wegen fehlender Sachdienlichkeit abgelehnt habe, ohne eine sachli-
che Begriundung hierflr zu geben. Der angefochtene Beschluss weise zudem ei-
nen Begrindungsmangel auf, da die Grinde keinen Aufschluss erbréachten, wa-

rum von der zitierten Rechtsprechung abgewichen werde.

Die zweite Beschwerdegebihr sei nur rein vorsorglich gezahlt worden. Fir jeden
Beschwerdefluihrer wéare nur dann eine eigene Beschwerdegebihr zu zahlen,
wenn sie nicht in Rechtsgemeinschatft stinden, was hier aber der Fall sei; die Pa-
tentinhaber stiinden als gemeinsame Inhaber in einer Bruchteilsgemeinschaft ge-
man 88 714 ff. BGB.

Die Beschwerde ist zulassig und begriindet. Den Patentinhabern kann die bean-
tragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewdahrt werden, und zwar die vor-
rangig beantragte Wiedereinsetzung in die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der

7. Jahresgebuhr.

1. Es besteht kein Anlass fir eine Zurtckverweisung der Sache gemaR § 79
Abs. 3 Nr. 2 PatG.



Der von den Patentinhabern in der Beschwerdebegriindung gerigte Verstol3 ge-
gen den Grundsatz des rechtlichen Gehors ist nicht feststellbar. Alle Umstande,
auf die sich die Patentabteilung im angefochtenen Beschluss stiitzt, sind den Pa-
tentinhabern zuvor in drei Bescheiden des Patentamts, auf die sie sich jeweils ha-
ben auRern kbnnen, mitgeteilt worden. Grundsatzlich gibt der Anspruch auf rechtli-
ches Gehdr keinen Anspruch auf eine mundliche Verhandlung, weil dieser An-
spruch auch im schriftlichen Verfahren erfullt werden kann (vgl. Schulte, PatG,
7. Aufl., Einl. Rdn. 232) und hier auch erfullt worden ist. Eine andere Frage ist, ob
die Ablehnung der Anhdrung als solche einen wesentlichen Verfahrensmangel
darstellt (vgl. Schulte, a. a. O., 8 79 Rdn. 23 unter Nr. 5). Eine gesetzliche Grund-
lage fur eine Anhorung im Wiedereinsetzungsverfahren bezuglich eines erteilten
Patents (aufRerhalb eines Einspruchsverfahrens) findet sich im Patentgesetz je-
doch nicht; § 46 PatG betrifft nur das Verfahren vor der Priufungsstelle, § 59
Abs. 3 PatG bezieht sich nur auf das Einspruchsverfahren. Selbst wenn man die
entsprechende Anwendung von 88 46, 59 Abs. 3 PatG (i. d. F. bis 30. Juni 2006)
auch auf sonstige Verfahren vor dem Patentamt in Betracht zieht, hat die Patent-
abteilung fur die Frage, wann eine beantragte Anhorung sachdienlich ist, einen
Beurteilungsspielraum (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl. 8 46 Rdn. 13 ff.). Diesen ihr zu-
stehenden Beurteilungsspielraum hat sie jedenfalls nicht derart Gberschritten, dass
ein wesentlicher Verfahrensmangel i. S.v. 8 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG anzunehmen

ware.

Ein Begrindungsmangel, mithin ein Verstol3 gegen die Begrindungspflicht (vgl.
Schulte, a. a. O., 8 79 Rdn. 23 unter Nr. 4) ist in dem angefochtenen Beschluss
ebenfalls nicht zu erkennen, zumal sich der Beschluss zur Begriindung auch auf
alle drei zuvor ergangenen Bescheide bezogen hat. Der mafRgebende Grund fur
die Zurtckweisung des Wiedereinsetzungsantrags ist erkennbar und ausgefuhrt.
Dass sich der Beschluss nur unzureichend damit auseinander gesetzt hat, warum
er von BPatGE 13, 87 abweicht, stellt keinen Versto3 gegen die Begrindungs-
pflicht dar (vgl. Schulte, a. a. O., § 47 Rdn. 22).
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2. Die Patentinhaber haben die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebuhr, die nach
Art. Il 8 7 IntPatUG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG zu zahlen ist, versaumt. Diese ist ge-
maf § 3 Abs. 2 PatKostG am 31. Dezember 2002 féallig gewesen und konnte ge-
malk 8 7 Abs. 1 PatKostG bis 28. Februar 2003 zuschlagsfrei, bis 30. Juni 2003
mit Zuschlag entrichtet werden. Die Zahlung erst am 5. November 2003 ist daher

verspatet. Das Patent ist gemal3 8 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen.

3. Der wegen Versdumung der Zahlungsfrist gestellte Antrag auf Wiedereinset-

zung hat Erfolg.

a. Der am 5. November 2003 gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist zulassig.

aa. Der Antrag ist statthaft. Dieser bezieht sich auf zwei Fristen, namlich nach
Hauptantrag auf die Versdaumung der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der 7. Jah-
resgeblihr gemald § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG, nach Hilfsantrag auf die Frist zur
Zahlung mit Zuschlag gemalR 8 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG. Nicht nur der Hilfsan-
trag, dessen Statthaftigkeit auRer Zweifel steht, sondern auch der Hauptantrag be-
zieht sich auf eine Frist i. S. v. 8 123 Abs. 1 Satz 1 PatG, deren Versaumung nach
gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat; die Eintritt der Falligkeit
des Zuschlags stellt nicht blo3 einen Kosten-, sondern auch einen Rechtsnachteil
dar (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 123 Rdn. 7; Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 58
unter Nr. 3; Busse, a. a. O., § 123 Rdn. 19; BPatGE 1, 15, 20). Der Hauptantrag
kann auch nicht dadurch als rechtlich Uberholt angesehen werden, dass die Pa-
tentinhaber eine weitere Frist versdumt haben, die einen gravierenderen Rechts-
nachteil, namlich den Verlust des Patents, mit sich bringt. Wenn namlich tGber den
Hauptantrag positiv entschieden wird, ist als Folgewirkung auch der Verlust des

Patents hinfallig.
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bb. Die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG ist eingehalten.

Der Wegfall des Hindernisses tritt ein, sobald das Ereignis seine hindernde Wir-
kung auf den Saumigen oder dessen Vertreter verliert, also wenn Saumiger oder
Vertreter bei der Aufwendung der ihm zuzumutenden Sorgfalt nicht mehr gehin-
dert ist, die versaumte Handlung vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des
Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann. Das ist dann
der Fall, sobald die Partei oder ihr Vertreter bei Anwendung der gebotenen Sorg-
falt die Versdumung hatte erkennen kénnen (vgl. Benkard, a. a. O., § 123 Rdn. 54;
Schulte, a. a. O., 8§ 123 Rdn. 26). Grundsatzlich steht zwar die Kenntnis des Ver-
treters der Kenntnis der Partei gleich (vgl. Schulte, a. a. O., 8 123 Rdn. 29). Dies
gilt aber im Falle versaumter Jahresgebihrenzahlungen nicht fir den Vertreter,
der nicht mit der Uberwachung und Zahlung von Jahresgebiihren beauftragt ist.
Die Patentinhaber haben zu Recht auf die Entscheidung des Bundespatentge-
richts in BPatGE 13, 87, 91/92 hingewiesen, wonach nur auf die Kenntnis des mit
der Uberwachung und Zahlung von Jahresgebiihren befassten Vertreters abzu-
stellen ist, nicht auf die Inlandsvertreter, wenn sie hiermit nicht beauftragt sind (so
auch Benkard, a. a. O., 8 123 Rdn. 54). Auch die vom Patentamt zitierte Entschei-
dung des 10. Senats vom 20. September 1999, 10 W (pat) 16/99, in der es wie
hier darum ging, ob bei der Einhaltung der Antragsfrist auf die nicht mit der Uber-
wachung und Zahlung der Jahresgebihren beauftragten Inlandsvertreter abzu-
stellen ist oder nicht, hat sich grundséatzlich auf BPatGE 13, 87 bezogen und nur
wegen besonderer Umstande des Einzelfalls gleichwohl auf die Kenntnis der In-
landsvertreter abgestellt; diese hatten kurz vor Kenntniserlangung von der Frist-
versaumung eine Lizenzbereitschaftserklarung abgegeben, aufgrund derer fir die
Inlandsvertreter kein Anlass fur die Annahme bestehen konnte, dass kein Interes-
se an der Aufrechterhaltung des Patents besteht. Ein derartiger besonderer Um-
stand, aufgrund dessen die Inlandsvertreter annehmen mussten, dass die Patent-
inhaber das Patent auf jeden Fall aufrecht erhalten wollten, ist hier aber nicht er-

kennbar.
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Hiervon ausgehend ist daher hier fir den Beginn der Antragsfrist nicht auf die
Kenntnis der Inlandsvertreter abzustellen, sondern nur auf die Kenntnis der briti-
schen Vertreter, da nur diese mit der Jahresgebuhreniberwachung und -zahlung
beauftragt waren. Diese erlangten erst mit Erhalt des Schreibens der Inlandsver-
treter vom 3. September 2003, namlich am 5. September 2003, positive Kenntnis
von der Fristversaumung. Auch hinsichtlich der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung
ist bei den britischen Vertretern der Wegfall des Hindernisses erst am 5. Septem-
ber 2003 anzunehmen. Denn der Fehler bei der Dateneingabe in die Datenbank
der Kanzlei, der das Hindernis fir die Gebiihrenzahlung darstellt, ist trotz Uberprii-
fung durch eine zuverlassige Hilfsperson im Mai 2003 nicht erkannt worden, so
dass das Hindernis bei den britischen Vertretern unverschuldet bis zum 5. Sep-
tember 2003 fortbestand. Damit ist mit der Antragstellung am 5. November 2003
die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 1 Satz 2 PatG gewahrt.

cc. Die weiteren Zulassigkeitsvoraussetzungen des 8§ 123 Abs. 2 PatG sind eben-
falls eingehalten. Der Wiedereinsetzungsantrag enthalt die die Wiedereinsetzung
begriindenden Tatsachen. Die versaumte Handlung, die Zahlung der 7. Jahresge-
bahr, ist gleichzeitig mit der Stellung des Wiedereinsetzungsantrags und damit
rechtzeitig innerhalb der Antragsfrist erfolgt. Die vorgetragenen Tatsachen sind

glaubhaft gemacht worden.

b. Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begrindet. Die Patentinhaber haben in
glaubhafter Weise dargetan, dass sie die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der
7. Jahresgebihr ohne Verschulden versdumt haben. Es trifft weder sie selbst ein
Verschulden noch liegt ein den Patentinhabern gemaf 8 85 Abs. 2 ZPO zurechen-

bares Verschulden ihrer Vertreter vor.

Beziiglich der Inlandsvertreter, die nicht mit der Uberwachung und Zahlung der
Jahresgebuhren beauftragt waren, ist ein Verschulden nicht erkennbar. In Fallen,
in denen ein Vertreter nicht mit der Einzahlung der Jahresgebihren beauftragt ist,

genugt er nach standiger Rechtsprechung (vgl. zuletzt 10 W (pat) 36/04 vom
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2. Februar 2006; 4 W(pat) 78/97 vom 19. August 1998, jeweils vollstandig verof-
fentlicht in juris; BPatGE 13, 87, 93/94) seiner anwaltlichen Sorgfaltspflicht da-
durch, dass er den Anmelder/Patentinhaber tber die Notwendigkeit und die Frist
der Gebuhrenzahlung sowie auf die Rechtsfolgen einer unterbliebenen Zahlung
hinweist; er muss nicht selbst die Zahlung bewirken oder die Frist hierfur Gberwa-
chen. Es besteht beim Ausbleiben einer Antwort grundsatzlich auch keine Nach-
fragepflicht des Vertreters (vgl BPatGE 13, 87, 94). Hiervon ausgehend haben die
Inlandsvertreter ihrer anwaltlichen Sorgfaltspflicht hier dadurch genigt, dass sie
den Gebuhrenhinweis des Patentamts vom 6. Mai 2003 an die britischen Vertreter

weitergeleitet haben.

Auch bezuglich der britischen Vertreter, die mit der Uberwachung und Zahlung der
Jahresgebiuhren beauftragt waren, ist ein Verschulden nicht feststellbar. Nach
dem eidesstattlich versicherten Vortrag, an dessen Richtigkeit zu zweifeln kein An-
halt besteht, ist die Gebuhreniberwachung und -zahlung durch das Datenbank-
system COMUS, auf das die Jahresgebihrenzahlungsfirma B... zugreift, wobei
diese bei EP-Patenten wie hier dariiber hinaus einen Abgleich mit einer weiteren
Datenbank (ESPACE des EPA) vornimmt, umfassend organisiert. Den zur Frist-
versaumung fuhrenden Fehler bei der Dateneingabe in die Datenbank der Kanzlei
haben Angestellte der britischen Vertreter (sog. Formalien-Assistenten) verur-
sacht, deren Fehlverhalten nicht gemaR} § 85 Abs. 2 ZPO zurechenbar ist, da sie
nur Hilfspersonen, keine Vertreter sind. Da sie seit mehreren Jahren tatig, einge-
wiesen und regelmallig tberwacht worden sind, liegt insoweit kein (Auswahl-, Un-
terweisungs- oder Uberwachungs-) Verschulden der britischen Vertreter vor. Da
die Zahlung bereits im Januar 2003 erfolgen sollte, was nur an der Angabe des
falschen deutschen Aktenzeichens gescheitert ist, ist bereits die Frist zur zu-
schlagsfreien Zahlung der 7. Jahresgebtihr, die am 28. Februar 2003 geendet hat,

ohne Verschulden versaumt worden.
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Es kann daher Wiedereinsetzung gemafl dem Hauptantrag der Patentinhaber ge-
wahrt werden, namlich in die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der 7. Jahresge-
bihr.

4. Der Antrag auf Rickzahlung der zweiten Beschwerdegeblhr ist begrindet,
denn sie ist ohne Rechtsgrund gezahlt und entsprechend 8§ 812 Abs. 1 Satz 1
BGB zuriickzuzahlen.

Das Patentkostengesetz ist zwar nunmehr dahingehend geandert, dass im Ge-
bihrenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG unter B. (1) ausdrucklich bestimmt ist,
dass die Gebuhren Nr. 400 000 bis 401 300 (= Beschwerdegebuhr) fur jeden An-
tragsteller gesondert erhoben werden. Ob dies auch dann gilt, wenn in Rechtsge-
meinschaft stehende Beschwerdefiihrer wie mehrere Inhaber eines Patents, einer
Marke usw. Beschwerde einlegen, kann hier dahingestellt bleiben. Denn diese am
1. Juli 2006 in Kraft getretene Anderung (durch das Gesetz zur Anderung des pa-
tentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Ju-
ni 2006, BGBI I, 1318; BIPMZ 2006, 225) ist nicht anwendbar auf in der Vergan-
genheit abgeschlossene prozessuale Sachverhalte, mithin nicht auf eine Be-
schwerdeeinlegung wie hier im August 2005. Nach bisheriger Rechtsprechung ist
nur eine Beschwerdegebuhr zu zahlen, wenn Beschwerdefihrer in Rechtsgemein-
schaft stehen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1984, 36, 38 - Transportfahrzeug). Das
ist bei mehreren Patentinhabern, wie in der Beschwerdeschrift zu Recht ausge-
fahrt ist, der Fall. Sie bilden, wenn nichts anderes bestimmt ist, eine Bruchteilsge-
meinschaft nach 88 741 ff. BGB (vgl. Schulte, a. a. O., § 6 Rdn. 22). Sie haben da-

her nur eine Beschwerdegebihr zu zahlen (so auch Hévelmann, Streitgenossen
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vor dem Patentamt und dem Bundespatentgericht, Mitt. 1999, 129 ff., 133 li. Sp.),
so dass die zweite Beschwerdegebihr hier ohne Rechtsgrund gezahlt und zuriick-
zuzahlen ist.

gez.

Unterschriften



