BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 28/10 Verkindet am
20. Dezember 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 56 169.2

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf die miundliche Verhandlung vom 20. Dezember 2012 unter
Mitwirkung der Richterin Puschel als Vorsitzende, des Richters Eisenrauch und
der Richterin Dr. Kober-Dehm

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Anmelderin reichte am 2. Dezember 2003 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Haltemodul fiir Rollkugeln”
ein. Auf den ersten Prifungsbescheid der Prifungsstelle fur Klasse F 16 C vom
9. Juli 2004, in dem der Anmelderin mitgeteilt wurde, dass eine Patenterteilung
nicht in Aussicht gestellt werden kdnne, da der Gegenstand von Patentanspruch 1
nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruhe, hat die Anmelderin neue Patentanspru-
che 1 bis 6 eingereicht, die gegen die bisherigen Anspriiche 1 bis 8 ausgetauscht
werden sollten. In einem zweiten Prufungsbescheid vom 11. Juli 2008 hat die
Prufungsstelle fur Klasse F 16 C festgestellt, dass die Erteilung des angemeldeten
Patents nunmehr grundséatzlich in Aussicht gestellt werden kénne. Voraussetzung
sei jedoch, dass die Anmelderin die Mangel in der Beschreibung des Patents in-
nerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zugang des Bescheids beseitige. Den
Prufungsbescheid hat das Patentamt der zu diesem Zeitpunkt im Patentregister
als Inlandsvertreter der Anmelderin eingetragenen Kanzlei V... &

Partner (im Folgenden: V...) Gbermittelt. Da hierauf kein Eingang zu verzeichnen
war, hat die Prifungsstelle mit Schreiben vom 21. Oktober 2008 zur Beseitigung
der Mangel erneut eine Frist von einem weiteren Monat gewahrt und fir den Fall
eines ergebnislosen Fristablaufs die Zurickweisung der Anmeldung angektndigt.
Nachdem auch hierauf beim Patentamt keine Stellungnahme einging, hat die
Prifungsstelle die Patentanmeldung mit Beschluss vom 9. Januar 2009 aus den
Grinden des Prifungsbescheids vom 11. Juli 2008 zuriickgewiesen. Das Patent-
amt hat den Beschluss der zu diesem Zeitpunkt immer noch als Inlandsvertreter

der Anmelderin im Patentregister eingetragenen Kanzlei V... zugestellt, die den



Empfang mit Empfangsbekenntnis vom 23. Januar 2009 bestatigt hat. Mit
Schlussverfiigung vom 19. Mérz 2009 hat die Prifungsstelle festgestellt, dass die

Zuruckweisung der Anmeldung rechtskréftig geworden ist.

Mit Schreiben vom 6. April 2009 zeigten die jetzigen Vertreter der Anmelderin an,
dass sie nunmehr die Vertretung der streitgegenstandlichen Anmeldung Uber-
nommen hatten. Auf entsprechende Aufforderung durch das Patentamt legte die

Kanzlei V... am 19. Juni 2009 die Vertretung nieder.

Mit Schreiben vom 2. Juni 2009 reichte die Anmelderin beim Patentamt eine nach
den Vorgaben des Prufungsbescheids vom 11. Juli 2008 Uberarbeitete Beschrei-
bung ein und stellte in einem gesonderten Schreiben vom selben Tag Antrag auf

Wiedereinsetzung in die Frist zur Beantwortung des zweiten Prifungsbescheids.

Die Prifungsstelle fur Klasse F 16 C hat den Wiedereinsetzungsantrag durch Be-
schluss vom 30. Juni 2010 mit der Begriindung zuriickgewiesen, dass die vom
Patentamt nach 8§45 Abs. 1 Satz 1 PatG zur Mangelbeseitigung gesetzte Frist
keine Fristi. S. d. 8§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG sei, deren Versaumung nach gesetzli-
cher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge habe. Die Zurlickweisung der An-
meldung beruhe nicht auf der Fristversdumung, sondern auf § 48 PatG. Eine
Auslegung des Schreibens der Anmelderin vom 2. Juni 2009 als Antrag auf Wei-
terbehandlung scheide schon angesichts des eindeutigen Wortlauts des gestellten
Antrags aus. Aul3erdem sei die Monatsfrist des 8§ 123a Abs. 2 Satz 1 PatG nicht
eingehalten. Eine Auslegung als Antrag auf die Wiedereinsetzung in die Frist zur
Einlegung der Beschwerde gegen den Zuriickweisungsbeschluss komme nicht in

Betracht, da die Einzahlung der Beschwerdegebuihr nicht nachgeholt worden sei.



Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse F 16 C vom
30. Juni 2010 aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung
in die Frist zur Beantwortung des zweiten Prifungsbescheids vom
11. Juli 2008 stattzugeben.

Die Anmelderin macht geltend, dass gemaR 8 48 PatG eine Zurlickweisung der
Anmeldung zwangslaufig erfolge, wenn die nach 8§ 45 Abs. 1 PatG gerigten Man-
gel der Patentanmeldung nicht beseitigt wirden. Dies sei ein im Gesetz festge-
legter Rechtsnachteil, der an die Fristversaumnis zur Beantwortung des Prufungs-
bescheids unmittelbar ankniipfe. § 48 PatG sei demnach eine gesetzliche Vor-
schrift, die einen Rechtsnachteil zur Folge habe. Durch die Zuriickweisung der
Anmeldung nach dieser Vorschrift werde der Anmelder gezwungen, Beschwerde
einzulegen und die dafir anfallende Geblhr zu zahlen. Nach dem Beschluss des
Bundespatentgerichts vom 28. Marz 1962 (4 W 29/62, BPatGE 1, 15, 20) sei an-
erkannt, dass auch der Anfall einer zusatzlichen Gebuhr bei Fristversdumung ei-
nen Rechtsnachteil darstelle. Ferner dirfe nach dem Beschluss des Bundespa-
tentgerichts vom 28. August 1989 (9 W (pat) 200/86, GRUR 1990, 113 = BPatGE
31, 29) prinzipiell kein Unterschied gemacht werden zwischen Fristen, die im Ge-
setz selbst bestimmt seien und solchen, die vom Patentamt oder Patentgericht
festgesetzt wirden. Danach durfe ein unmittelbarer Eintritt eines Rechtsnachteils
nicht verlangt werden. Entscheidend sei lediglich, ob die Fristversaumnis selbst
der tragende Grund fir die nachfolgende negative Entscheidung sei. Zwar sei in
jenem Fall eine Wiedereinsetzung nicht fir statthaft erachtet worden, weil die ver-
saumte Handlung (Bestellung eines Inlandvertreters) ohne weiteres noch nach
Fristablauf hatte nachgeholt werden kénnen. Der Streitfall liege aber insoweit an-
ders und der angefochtene Beschluss berticksichtige dessen Besonderheiten

nicht hinreichend.



Die Anmelderin habe vor dem 3. April 2009 unverschuldet weder von dem Pru-
fungsbescheid noch von dem Zurickweisungsbeschluss Kenntnis gehabt. Sie
habe der Kanzlei V... mit Schreiben vom 18. Januar 2008 mitgeteilt, dass sie u. a.
die Akte der vorliegenden Anmeldung schlieBen solle ("please close your files
..."), was diese mit Schreiben vom 9. Juli 2008 bestatigt habe. Die Anmelderin
habe damit aber nicht das Schutzrecht fallen lassen wollen, was schon daraus
deutlich werde, dass sie bereits vorher im November 2007 die Kanzlei H...,

(im Folgenden: H...) mit der Zahlung der

funften Jahresgebihr und im darauffolgenden Jahr mit der Zahlung der sechsten
Jahresgebihr beauftragt habe. Dennoch sei die Kanzlei V... weiterhin als Vertre
terin im Patentregister eingetragen gewesen mit der Folge, dass sie gemal 8§ 25
Abs. 4 i.V.m. 8 30 Abs. 3 Satz 2 PatG nach MalRRgabe des Patentgesetzes be-
rechtigt und verpflichtet geblieben sei. Insbesondere habe sich fur die Kanzlei V...
aus der fortbestehenden Eintragung im Patentregister die Obliegenheit ergeben,
bei ihr eingehende Korrespondenz zu dem Schutzrecht an die Anmelderin weiter-

zuleiten.

Im Ubrigen sei die Anmelderin der Auffassung gewesen, dass sie mit der Kanzlei
H... einen neuen Vertreter beauftragt habe, der verfahrensrelevante Schrift

stiicke an sie weiterleite. Als Unternehmen mit Sitz in T... habe die Anmelderin
nicht wissen kénnen, dass einerseits die Kanzlei H... eine Vertretung nur bei
einem expliziten Auftrag und nicht bereits mit der Beauftragung zur Zahlung der
Jahresgebuhren Ubernehmen wirde und dass andererseits die Kanzlei V... nach
deutschem Recht solange zur Vertretung berechtigt und verpflichtet bleibe, bis die
Beendigung des bisherigen Mandats und die Bestellung eines neuen Vertreters
gegenuber dem Patentamt angezeigt worden sei. Dass die Kanzlei V... letztlich
weder den Prifungsbescheid noch den Zuriickweisungsbeschluss an die Anmel-
derin weitergeleitet habe, kdnne der Anmelderin nicht angelastet werden. Sie sei
unverschuldet gehindert gewesen, sich zu dem Prifungsbescheid zu auf3ern.
Dass ihr der Prifungsbescheid nicht zur Kenntnis gelangt sei, sei ursachlich fir

den Rechtsverlust gewesen. Denn sie habe deswegen keine Mdglichkeit gehabt,



die negative Entscheidung nach Fristablauf abzuwenden und die versdumte
Handlung vor der Zurtickweisung der Anmeldung nachzuholen. Dadurch sei ihr
Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt worden. Der Zuriickweisungsbeschluss
sei aus Sicht der Anmelderin wegen der fehlenden Zustellung an sie nicht wirk-
sam. Mangels Kenntnis des Zurtckweisungsbeschlusses sei es ihr nicht moglich
gewesen, einen Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen. Die Zurtickweisung der
Anmeldung nach § 48 PatG fiihre unmittelbar zu einem Rechtsnachteil fir den
Anmelder. Denn nach dieser Bestimmung musse einerseits der Prifer eine An-
meldung unter den dort genannten Voraussetzungen automatisch zuriickweisen,
wahrend andererseits der Anmelder gezwungen werde, Beschwerde einzulegen,
wodurch ihm eine Instanz verloren gehe und er Uberdies auch noch eine Be-
schwerdegeblhr zahlen misse. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentge-
richts sei anerkannt, dass die Verpflichtung zur Zahlung einer zusétzlichen Gebuhr
einen Rechtsnachteil bedeute, so wenn wegen Versaumung der Frist fur die Zah-
lung der Jahresgebihren ein Verspatungszuschlag anfalle. Nach alledem sei die
Frist zur Beantwortung des Prifungsbescheids als diejenige Frist anzusehen, de-
ren Versdumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge ge-
habt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt, und auch im Ubrigen
zulassig. Insbesondere ist auch ein Rechtsschutzinteresse nicht zu verneinen.
Das Patentamt hat die Patentanmeldung zwar bereits durch Beschluss vom
9. Januar 2009 zurlckgewiesen. Hiergegen hat die Anmelderin keine Beschwerde
eingelegt, so dass die Patentanmeldung mit Ablauf der Beschwerdefrist formell
rechtskraftig zuriickgewiesen und somit nicht mehr anhangig ist. In einem solchen

Fall besteht fur eine Entscheidung tber den Antrag auf Wiedereinsetzung in die



vom Patentamt nach 8§ 45 PatG gesetzte Frist zur Beantwortung des Prifungsbe-
scheids an sich kein Rechtsschutzinteresse mehr. Unter den hier gegebenen Um-
standen kann ein solches jedoch nicht verneint werden. Denn es kann nicht von
vorneherein ausgeschlossen werden, dass in dem Schreiben der Anmelderin vom
2. Juni 2009 nicht doch eine Beschwerdeerklarung oder ein Antrag auf Weiterbe-
handlung zu sehen sein konnte. Erst mit der Entscheidung Uber die vorliegende
Beschwerde steht somit fest, ob die Anmeldung tatsachlich rechtskraftig zurick-
gewiesen ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2009 — 10 W (pat) 9/08, verof-
fentlicht in juris).

2. Die Beschwerde hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Die Prufungsstelle fir
Klasse F 16 C des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Wie-

dereinsetzung zu Recht zurlickgewiesen.

a) Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die vom Patentamt nach 8§ 45 PatG ge-
setzte Frist zur Beantwortung des Prifungsbescheids ist nicht statthaft und damit

unzulassig.

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG kann Wiedereinsetzung verlangen, wer ohne Ver-
schulden an der Einhaltung einer Frist gehindert war, deren Versaumung nach
gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Die vom Patentamt
nach 8 45 Abs. 1 Satz 1 PatG gesetzte Frist zur Beseitigung der Méngel der Pa-

tentanmeldung ist keine solche Frist.

aa) Die Prufungsstelle hat im Ergebnis zutreffend ausgefuhrt, dass in diesem Fall
nicht die Versaumung der Frist als solche der tragende Grund fur die Zurickwei-
sung der Anmeldung ist. Vielmehr ist die Anmeldung nach § 48 Satz 1 PatG zu-
rickgewiesen worden, weil die Beschreibung des Patents weder Angaben zu den
Fundstellen des Stands der Technik noch zu der mit der Erfindung zu l6senden
Aufgabe enthielt und damit nicht den formellen Anforderungen des 8 10 Abs. 2

PatV entsprach und die Anmelderin diese Mangel trotz entsprechender Aufforde-



rung durch das Patentamt nach § 45 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 34 Abs. 7 PatG nicht
beseitigt hat. Der Ablauf der nach § 45 Abs. 1 Satz 1 gesetzten Frist hatte somit
als solcher noch keinen gesetzlichen Rechtsnachteil zur Folge, sondern hat ledig-
lich die Mdoglichkeit zur Zurickweisung der Patentanmeldung aus den im Pri-
fungsbescheid vom 11. Juli 2008 angegebenen Grinden eroffnet (vgl. Ben-
kard/Schafers, PatG, 10. Aufl., 8 123 Rn. 7).

Dass in einem Fall, in dem das Patentamt dem Anmelder eine Frist zur Beseiti-
gung der Mangel seiner Anmeldung setzt, nicht die Versaumung der Frist der ei-
gentliche Zuriickweisungsgrund ist, zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass die
Prufungsstelle eine nach Ablauf der gesetzten Frist aber noch vor Erlass eines
Zuruckweisungsbeschlusses beim Patentamt eingehende Stellungnahme auf ei-
nen Prufungsbescheid bei der weiteren Prufung, ob das Patent gewahrt werden
kann, zu beriicksichtigen hatte. Wirde in einem solchen Fall die Prufungsstelle die
Zuruckweisung der Anmeldung allein auf die Fristversaumung stitzen, ware der
Beschluss wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehoér mit der Be-

schwerde angreifbar.

bb) Entgegen der Auffassung der Anmelderin ergibt sich aus der von ihr zitierten

Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nichts anderes.

Die Feststellung des Bundespatentgerichts in dem Beschluss vom 28. Marz 1962
(4 W 29/62, BPatGE 1, 15, 20), dass die Verpflichtung zur Zahlung einer zusatzli-
chen Gebuhr nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen rechtlichen
Nachteil darstellt, bezog sich auf den Fall der Falligkeit eines Zuschlags bei Ver-
saumung der rechtzeitigen Zahlung einer Jahresgebihr. Mit dem Streitfall ist die-
ser Sachverhalt nicht vergleichbar, da die Verpflichtung zur Zahlung eines Zu-
schlags bei Versdumung der Zahlungsfrist unmittelbar kraft Gesetzes eintritt und

damit einen Rechtsnachteil im Sinne des 8§ 123 Abs. 1 PatG begriindet.



Ebenso wenig fihrt der von der Anmelderin in Bezug genommene Beschluss des
Bundespatentgerichts vom 28. August 1989 (9 W (pat) 200/86, BPatGE 31, 29) zu
einer anderen Beurteilung. Der angefochtene Beschluss steht damit nicht in Wi-
derspruch. Die Anmelderin verweist zwar zutreffend darauf, dass 8 123 Abs. 1
Satz 1 PatG - im Gegensatz zu § 123a PatG - keinen Unterschied macht zwischen
Fristen, die im Gesetz selbst bestimmt sind, und solchen, die im Einzelfall vom
Patentamt oder Patentgericht festgesetzt werden. Gleichwohl setzt § 123 Abs. 1
Satz 1 PatG voraus, dass die Versaumung der Frist nach gesetzlicher Vorschrift
einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Dies bedeutet zwar nicht, dass eine Wieder-
einsetzung nach 8 123 Abs. 1 Satz1 PatG nur in Betracht kommt, wenn der
Rechtsnachteil unmittelbar kraft Gesetzes eintritt. Vielmehr ist § 123 Abs. 1 Satz 1
PatG grundsatzlich auch dann anwendbar, wenn der Rechtsnachteil erst durch
eine der Fristversdumung nachfolgende Entscheidung eintritt. Allerdings ist auch
und gerade nach dem zitierten Beschluss bei rechtsnachteiligen Entscheidungen,
die der Fristversdumung nachfolgen und auf einer besonderen EntschlieBung des
Patentamts (oder des Patentgerichts) beruhen, darauf abzustellen, ob die Frist-
versaumung selbst der tragende Grund fiir die nachfolgende Entscheidung ist. Nur
in einem solchen Fall tritt der Rechtsnachteil (noch) nach gesetzlicher Vorschrift
ein, so dass hier eine Wiedereinsetzung mdglich ist und auch sein muss, weil an-
ders die Fristversaumung nicht aus der Welt zu schaffen wére. Anders liegt der
Fall, wenn die negative Entscheidung nicht mit der Fristversaumung selbst zu be-
grunden ist, sondern sich daraus ergibt, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung
eine bestimmte Voraussetzung nicht vorgelegen hat. Dann hat die Fristversau-
mung als solche auch nach gesetzlicher Vorschrift noch keinen Rechtsnachteil zur
Folge. So liegt der Fall hier. Denn die Méngel der Patentanmeldung hatten - wie
oben dargelegt - auch nach Fristablauf und noch solange beseitigt werden kon-

nen, wie keine zurtickweisende Entscheidung ergangen ist.

cc) Der Anmelderin kann auch nicht gefolgt werden, wenn sie geltend macht, dass

die Frist zur Beantwortung des Prifungsbescheids angesichts der besonderen
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Umstande des Streitfalls als Frist anzusehen sei, deren Versaumung nach gesetz-
licher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge habe.

Zwar trifft es zu, dass der Anmelderin die Mdglichkeit, einen Antrag auf Weiterbe-
handlung nach 8§ 123a PatG zu stellen, verschlossen war, weil die hierfir zu be-
achtende Monatsfrist (vgl. 8 123a Abs. 2 PatG) bereits abgelaufen war, als sie von
der Zurtickweisung der Patentanmeldung erfuhr, und es auch keine Wiedereinset-
zung in diese Frist gibt (8 123a Abs. 3 PatG).

Indessen ist die Frage, ob die Versaumung der Frist einen Rechtsnachteil nach
gesetzlicher Vorschrift zur Folge hat, im Interesse der Rechtssicherheit nach ob-
jektiven Kriterien zu beurteilen. Ob jemand bei Versdumung einer gesetzlichen
Frist einen Rechtsnachteil erleidet, beurteilt sich allein danach, ob die unmittelbare
Folge der Sdumnis, gemessen an dem von der Norm zugrunde gelegten regelma-
Bigen Verlauf der Dinge, im allgemeinen nachteilig ist. Es kommt nicht darauf an,
ob sich die Rechtsfolge aufgrund besonderer (rechtlicher oder wirtschaftlicher)
Umstande oder Verfahrenslagen im konkreten Einzelfall als nachteilig erweist
(BGH, Beschluss vom 15. Dezember 1998 — X ZB 2/98 - GRUR 1999, 574, 575 -
Mehrfachsteuersystem). SchlieRlich geht es bei der Wiedereinsetzung um die
Ruckgangigmachung von kraft Gesetzes eingetretenen Rechtsfolgen oder um die
Durchbrechung der Rechtskraft von Entscheidungen, so dass fir Billigkeitserwa-
gungen und die Berucksichtigung der Umstande des Einzelfalls grundsatzlich kein

Raum ist.

Somit spielt es entgegen der Auffassung der Anmelderin auch keine Rolle, ob die
Kanzlei VJP Obliegenheiten aus dem friheren Mandatsvertrag mit der Anmelderin
nicht beachtet hat. Abgesehen davon, dass hieran angesichts der nicht unmiss-
verstandlichen Anweisungen der Anmelderin im Zusammenhang mit dem Entzug
des bisherigen und der Erteilung eines neuen Mandats Zweifel wohl nicht ganz
ausgeschlossen sein durften, scheidet eine Wiedereinsetzung allein schon des-

halb aus, weil es sich bei der hier versdumten Frist zur Beantwortung des Pru-
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fungsbescheids um eine von vorneherein der Wiedereinsetzung nicht zugéngliche
Frist handelt. Dementsprechend kann sich die Anmelderin auch nicht mit Erfolg
auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs berufen, wonach sich ein Verfah-
rensbeteiligter Versdumnisse seines friheren Verfahrensbevollmachtigten nicht
nach 8 85 Abs.2 ZPO zurechnen lassen muss (vgl. BGH, Beschluss vom
19. September 2007 — VIl ZB 44/07, NJW 2008, 234 Rn. 12).

b) Die Prifungsstelle hat zutreffend angenommen, dass der Antrag auf
Wiedereinsetzung angesichts des eindeutigen Wortlauts, der ausdricklich auf die
Frist zur Beantwortung des Prifungsbescheids vom 11. Juli 2008 nach § 45
Abs. 1 Satz 1 PatG Bezug nimmt, nicht als Antrag auf Wiedereinsetzung in die
Frist zur Einlegung der Beschwerde ausgelegt oder in einen solchen umgedeutet
werden kann. Einer solchen Auslegung oder Umdeutung stiinde lberdies auch
entgegen, dass die Beschwerde nicht innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall
des Hindernisses eingelegt (8 123 Abs. 2 Satz 3 PatG) und insbesondere inner-
halb dieser Frist auch keine Beschwerdegebthr entrichtet worden ist (8 6 Abs. 2
PatKostG; vgl. BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2009 — 10 W (pat) 9/08, vertffent-

licht in juris).

Pischel Eisenrauch Kober-Dehm

pro



