BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 8/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 44 215.4

hier: Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 4. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Rauch, der Richterin Plschel und des Richters Eisenrauch

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes -
Prufungsstelle 13 - vom 2. Dezember 2008 wird aufgehoben.
2.  Dem Anmelder wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zah-

lung der funften Jahresgebuhr mit Zuschlag gewahrt.

Grinde

Der Anmelder reichte am 22. September 2003 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung ,Fremdgezindete Brenn-
kraftmaschine® zur Patentierung ein. Die Patentanmeldung wird unter dem Akten-
zeichen 103 44 215.4 gefihrt.

In den nachfolgenden Jahren wurden fur die Anmeldung verschiedene Gebuhren-
zahlungen vorgenommen, u. a. am 22. November 2007 in H6he eines Betrags von
70,- €, wobei hierfur der Gebuhrencode 312030 angegeben war. Am
10. Dezember 2007 folgte eine weitere Zahlung in H6he von 20,- € unter Angabe
des Gebuhrencodes 312050.

Durch Mitteilung des DPMA vom 11. Februar 2008 wurde der Anmelder darauf
hingewiesen, dass die fur die Anmeldung angefallene flinfte Jahresgebihr nicht
innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Falligkeit ent-
richtet worden sei, und dass die Anmeldung als zuriickgenommen gelten musse,
wenn nicht die Geblhr samt einem Verspatungszuschlag bis zum 31. Marz 2008
nachentrichtet werde. Die Mitteilung nannte fir die Jahresgebihr und fur den Ver-
spatungszuschlag die Betrdge von 90,- € bzw. 50,- €, zusammen 140,- €. Als bis-



her entrichtet wurde ein Betrag in Hohe von 20,- € genannt, demnach waren der

Mitteilung zufolge noch 120,- € zu bezahlen.

Der Anmelder Ubermittelte daraufhin am 20. Februar 2008 ein Telefax mit Hinweis
auf die Zahlung vom 22. November 2007 und erbat tags darauf telefonisch einen
Ruckruf. Dies veranlasste das DPMA dazu, den Zahlbetrag von 70,- € der Gebuh-

rennummer 31050 zuzuordnen.

Mit Schreiben vom 18. April 2008 beantragte der Anmelder die Wiedereinsetzung
seiner Anmeldung und zahlte zugleich einen Verspatungszuschlag in Héhe von
50,- €. Zur Begrindung gab er an, dass die rechtzeitige Zahlung des Zuschlags
auf Grund verschiedener Mil3verstandnisse unterblieben sei.

Das DPMA informierte den Anmelder durch Zwischenbescheid vom 18. Juli 2008
dahin gehend, dass sein Antrag voraussichtlich keinen Erfolg haben werde, weil er
an der Fristversaumnis nicht schuldlos sei. Bei sorgféltiger rechnerischer Uber-
prufung seiner bisherigen Einzahlungen in Verbindung mit dem Bescheid vom
11. Februar 2008 hatte er leicht feststellen kénnen, dass nach der vorgenomme-
nen Umbuchung sowie der am 10. Dezember 2007 vorgenommenen Einzahlung
in Hohe von 20,- € noch ein Restbetrag in Hohe von 50,- € flur die flnfte Jahres-
gebuhr nebst Verspatungszuschlag bis zum 31. Marz 2008 zu entrichten gewesen
sei. Zur Beseitigung der bei ihm vorhandenen MiRverstandnisse hatte sich der
Anmelder auch rechtzeitig vor Ablauf der gesetzten Fristen im DPMA nach dem
Gebuhrenstand erkundigen kdnnen.

Der Anmelder wies demgegentber mit Schreiben vom 1. November 2008 darauf
hin, dass er bei seiner Zahlung am 22 November 2007 lediglich Ubersehen habe,
dass die fuinfte Jahresgebuhr nicht 50,- €, sondern 70,- € betrage. Durch Zahlung
der weiteren 20,- € sei am 10. Dezember 2007 die Gebdhr in voller H6he entrich-
tet worden. Lediglich durch die Angabe einer falschen Gebihrennummer seien die

zuerst bezahlten 70,- € nicht richtig verbucht worden. Er habe die Mitteilung vom



11. Februar 2008 so interpretiert, dass der Verspatungszuschlag nur wegen dieser
Fehlbuchung entrichtet werden sollte, weshalb er angenommen habe, dass sich
die Mitteilung mit dem Nachweis der Einzahlung der 70,- € und der richtigen Ver-
buchung dieses Betrages erledigt habe. Er kdnne auch nicht verstehen, weshalb
ihn das DPMA nicht Uber den Eingang eines nicht zuordenbaren Betrags infor-
miert habe. Weil er der Meinung gewesen sei, dass auf Grund des Nachweises
der vollen Gebiuhrenzahlung die Verspéatungsgebihr weggefallen sei, habe er
auch keinen Anlass gesehen, sich beim DPMA nach dem Gebuhrenstand zu er-
kundigen. Im Ubrigen hatte man ihn nochmals darauf hinweisen kénnen, dass der

Verspatungszuschlag trotzdem zu zahlen gewesen sei.

Schlief3lich wurde der Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluss des DPMA -
Prufungsstelle 13 - vom 2. Dezember 2008 zurlickgewiesen. Zur Begrindung
verweist der Beschluss auf den Zwischenbescheid vom 18. Juli 2008. Zusétzlich
wird ausgefuhrt, dass es sich bei der Mitteilung vom 11. Februar 2008 lediglich um
eine Serviceleistung des Patentamts gehandelt habe. Auf die Zustellung solcher
Mitteilungen dirften die Betroffenen nicht vertrauen, jedoch dirften sie sich auf ih-

ren Inhalt verlassen.

Die Beschwerde ist zuldssig und in der Sache erfolgreich. Dem Antrag auf Wie-
dereinsetzung in die Frist zur Zahlung der fuinften Jahresgebuhr mit Verspatungs-

zuschlag ist zu entsprechen.

1. Der Antrag ist statthaft, weil der Anmelder eine Frist versaumt und dadurch ei-
nen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten hat (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG).
Ausgehend vom Anmeldetag, dem 22. September 2003, war die funfte Jahresge-
bihr am 30. September 2007 fallig geworden (8 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG). Sie

hatte ohne Zuschlag bis zum 30. November 2007 gezahlt werden kénnen, mit ei-



nem Verspatungszuschlag bis zum 31. Marz 2008 (8 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 Pat-
KostG). Gemald Nr. 312 050 bzw. 312 052 des Gebuhrenverzeichnisses (Anlage
zu 8 2 Abs. 1 PatKostG) betragt die fiinfte Jahresgebuhr 90,- €, der Zuschlag 50,-
€. Bis zum 30. November 2007 hatte der Anmelder lediglich 70,- € gezahlt, so
dass der Verspatungszuschlag fallig geworden war. Unter Abzug der bereits ge-
zahlten 70,- € hatte der Anmelder somit bis zum 31. M&rz 2008 noch 70,- € nach-
entrichten mussen. Er zahlte am 10. Dezember 2007 aber lediglich einen Betrag in
Hohe von 20,- € ein. Die restlichen 50,- € entrichtete er erst am 18. April 2008.
Somit trat die Rechtsfolge des § 58 Abs. 3 PatG ein, d. h. die Anmeldung gilt als

zurickgenommen.

2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch im Ubrigen zulassig, weil er innerhalb
von zwei Monaten gestellt und - wenn auch nur sehr knapp im Schreiben vom
18. April 2008 - begriindet wurde, bei gleichzeitiger Nachholung der versaumten
Handlung (8 123 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 PatG).

3. Der Antrag ist auch in der Sache begrtindet, weil dem Anmelder unter Beriick-
sichtigung der Besonderheiten des vorliegenden Falles im Ergebnis kein Ver-

schulden an der Fristversaumnis angelastet werden kann.

Grundsatzlich ist es allerdings die Aufgabe der Anmelder bzw. Inhaber von ge-
werblichen Schutzrechten, sich tUber die damit zusammenhangenden Geblhren-
schulden und die Zahlungsfristen selbstandig zu informieren. Ein Gebuhren-
schuldner, der innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist den Gebihrenbetrag
noch nicht bzw. nicht vollstéandig entrichtet hat, darf nicht darauf vertrauen, dass er
vom DPMA an die Zahlung oder an die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung erinnert
wird. Wie die Prifungsstelle in dem angefochtenen Beschluss zutreffend ausge-
fuhrt hat, stellt die in solchen Fallen Ublicherweise versandte Mitteilung eine blof3e
Serviceleistung des Patentamts dar, auf die der Gebihrenschuldner nicht ver-
trauen darf (vgl. auch BGH GRUR 2008, 551 - Sageblatt).



Allerdings darf der Gebuhrenschuldner - was die Prufungsstelle ebenfalls ausge-
fuhrt hat - darauf vertrauen, dass eine Gebuhrenmitteilung, wenn sie ergeht, zu-
treffend ist (vgl. auch Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 123 Rn. 115, 117). Dies war hier im
Hinblick auf die Mitteilung vom 11. Februar 2008 nicht der Fall, weil dort die im
November 2007 gezahlten 70,- € nicht bericksichtigt waren. Zwar hatte der An-
melder bei dieser Zahlung eine falsche Gebuhrennummer, namlich die Nummer
fur die dritte Jahresgebuhr, angegeben. Da es sich dabei aber um eine offensicht-
liche Falschangabe handelte, hatte das Patentamt den Fehler - jedenfalls nach-
dem weitere 20,- € unter Angabe der Gebiuhrennummer fir die finfte Jahresge-
bihr eingegangen waren - von sich aus erkennen und die Gebuhr in zutreffender

Weise (d. h. als Zahlung auf die flinfte Jahresgebuhr) verbuchen mussen.

Ware dies so geschehen, dann hatte der Anmelder der Gebuhrenmitteilung vom
11. Februar 2008 die zutreffende Information entnehmen kdnnen, dass er - trotz
der von ihm tatsé&chlich in voller H6he von 90,- € bezahlten flinften Jahresgebihr -
zusatzlich noch einen Verspatungszuschlag (50,- €) zu entrichten hatte. Dies hatte
den Anmelder zur Nachentrichtung dieses Betrags veranlasst, um so den Fortbe-
stand seiner Anmeldung zu sichern. Die durch Mitteilung vom 11. Februar 2008
Ubermittelte objektiv falsche Information veranlasste den Anmelder statt dessen zu
einer Nachfrage beim Patentamt und zur Klarstellung der von ihm am

22. November 2011 geleisteten Zahlung.

Es kann dem Anmelder letztlich nicht vorgeworfen werden, dass er den durch die
Mitteilung angeforderten Verspatungszuschlag in Zusammenhang mit der bis da-
hin nicht richtig verbuchten Zahlung brachte und der Meinung war, dass die Mit-
teilung nach erfolgter Klarstellung insoweit gegenstandslos geworden war. Dieser
[rrtum wurde namlich insofern auch vom Patentamt mit verursacht, als dieses den
Anmelder, nachdem die gezahlten 70,- € der funften Jahresgeblhr zugeordnet
worden waren, in korrekter (d. h. die Mitteilung vom 11. Februar 2008 korrigieren-

der) Weise Uber den noch offenen Betrag hatte informieren missen (etwa im



Rahmen des vom Anmelder am 21. Februar 2008 erbetenen Rickrufs oder durch

gesonderte Mitteilung).

Somit ist festzustellen, dass das DPMA in nicht unerheblicher Weise zu dem beim
Anmelder entstandenen Missversténdnis und dem darauf beruhenden Unterlassen
einer die Aufrechterhaltung der Anmeldung sichernden restlichen Gebuhrenzah-
lung beigetragen hat, weshalb das ebenfalls mit Fehlern behaftete Verhalten des

Anmelders letztlich als entschuldbar erscheint.

Rauch Puschel Eisenrauch
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