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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 603 11 161 (EP 1 342 662)
wegen Wiedereinsetzung

hier: fehlender Inlandsvertreter

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 4. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die
Richterin PUschel und den Richter Eisenrauch

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzuldssig verworfen.

Grinde:

Auf die am 7. Mérz 2003 eingereichte Anmeldung wurde dem Patentinhaber, des-
sen Wohnsitz sich in Frankreich befindet, mit Wirkung auch fur die Bundesrepublik
Deutschland das européische Patent 1 342 662 mit der Bezeichnung "Befesti-
gungsvorrichtung einer Ausstattung in Schienen sStandard-Luftfahrtanwendung"
erteilt. Das in der Verfahrenssprache Franzésisch vom Europaischen Patentamt
am 17. Januar 2007 veroffentlichte Patent wird beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt unter der Nummer 603 11 161 geflhrt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt wies mit Bescheid vom 17. Januar 2007,
der unmittelbar an den Patentinhaber gerichtet war, darauf hin, dass innerhalb ei-
ner Frist von drei Monaten eine deutsche Ubersetzung der Patentschrift einzurei-
chen und eine Gebuhr von 150,- € fur deren Veroffentlichung zu entrichten sei,
falls die gesamte europaische Patentschrift nicht in deutscher Sprache verdoffent-
licht worden sei. Mit weiterem Bescheid vom 17. Oktober 2007 unterrichtete das
Patentamt den Patentinhaber davon, dass wegen Nichterfullung der vorgenannten
Erfordernisse die Wirkungen des européischen Patents fur die Bundesrepublik
Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten; auf die Moglichkeit zur

Wiedereinsetzung wurde hingewiesen.

Mit Schreiben vom 28. Januar 2008, beim Patentamt eingegangen am
31. Januar 2008, hat der Patentinhaber Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt und

zur Begriindung vorgetragen, er habe sich wegen zu hoher Gebihren von seinem



Patentanwalt getrennt und bekomme deshalb keine Rechnungen mehr. Eine deut-
sche Ubersetzung der Patentschrift ist nicht eingereicht worden, ebenso wenig ist
die Zahlung der Veréffentlichungsgebiihr von 150,- € erfolgt. Stattdessen hat der
Patentinhaber am 31. Januar 2008, wie in seinem Schreiben vom 28. Januar 2008
angekindigt, einen Betrag von 140,- € gezahlt, bestimmt fir die Zahlung der 5.

Jahresgebuhr mit Verspatungszuschlag.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 22 - hat nach vorausge-
gangenem Zwischenbescheid durch Beschluss vom 1. Juli 2009 den Antrag des
Patentinhabers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurlckgewiesen. Zur
Begriindung ist im Wesentlichen ausgefihrt, es misse davon ausgegangen wer-
den, dass die Frist durch Verschulden des Patentinhabers versaumt worden sei.
Es obliege dem Einzahler, Gebuhren, von deren Entrichtung die Wirksamkeit einer
Verfahrenshandlung abhénge, rechtzeitig und in richtiger Héhe zu entrichten. Dar-
uber hinaus sei auch kein Hindernis zu erkennen, welches den Patentinhaber
nach Erhalt der patentamtlichen Mitteilung vom 17. Januar 2007 an der Fristein-
haltung gehindert hatte. Selbst wenn man von einem Wegfall des Hindernisses
erst mit Erhalt der weiteren patentamtlichen Mitteilung vom 17. Oktober 2007 aus-
ginge, sei der Wiedereinsetzungsantrag verspatet, zudem fehle es an der Nach-
holung der versaumten Handlung; bislang sei weder die Ubersetzung eingereicht

noch die Veroffentlichungsgebuhr gezahlt worden.

Mit Schreiben vom 31. August 2009, eingegangen am 2. September 2009, hat
sich der Patentinhaber mit einem in franzésischer Sprache gehaltenen Schreiben
gegen den Beschluss gewandt und gebeten, ihn wieder in seine Rechte einzuset-

zen.

Mit der Anlage zu den gerichtlichen Bescheiden vom 29. Januar 2010 und
12. Marz 2010 ist der Patentinhaber unter Mitteilung des Wortlauts von § 25
Abs. 1 und 2 PatG aufgefordert worden, binnen Monatsfrist nach Erhalt des



Schreibens einen Inlandsvertreter zu bestellen. Die Bestellung eines Inlandsver-

treters ist dem Bundespatentgericht bislang aber nicht angezeigt worden.

Die Beschwerde ist unzuldssig, da es der in Frankreich anséssige Patentinhaber
als Beschwerdefuhrer trotz Aufforderung unterlassen hat, einen Inlandsvertreter

zu bestellen.

Die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters ergibt sich aus 8 25 Abs. 1
PatG. Nach dieser Vorschrift kann, wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Nie-
derlassung hat, an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren vor dem Patent-
amt oder dem Patentgericht nur teilnehmen, wenn er im Inland einen Rechtsan-
walt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat. Unter den in 8 25 Abs. 2 PatG
genannten Voraussetzungen kdnnen auch Rechts- oder Patentanwalte aus einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum als Inlandsvertreter bestellt werden. Bei
dem Erfordernis der Inlandsvertreterbestellung handelt es sich um eine verfah-
rensrechtliche Voraussetzung fur den sachlichen Fortgang des Verfahrens. Fehlt
der Inlandsvertreter, stellt dies ein behebbares Verfahrenshindernis dar, so dass
der Auswartige zunéchst aufgefordert wird, diesen Mangel durch Bestellung eines
Inlandsvertreters zu beheben. Wenn er - wie hier - dieser Aufforderung nicht
nachkommt, wird im Beschwerdeverfahren seine Beschwerde verworfen (vgl.
Schulte, PatG, 8. Aufl., § 25 Rdn. 50, § 97 Rdn. 3).

Die Voraussetzungen fur die Notwendigkeit eines Inlandsvertreters liegen hier vor.
Der Patentinhaber hat seinen Wohnsitz nicht im Inland, sondern in Frankreich. Mit
seinem Schreiben vom 31. August 2009, das seinem Inhalt nach als Beschwerde-
einlegung gegen den Beschluss des Patentamts vom 1. Juli 2009 anzusehen ist,

ist ein Beschwerdeverfahren und damit ein Verfahren im Sinne von 8 25 Abs. 1



PatG eingeleitet worden, das die Bestellung eines Inlandsvertreters erfordert (vgl.
auch Schulte, a. a. O., § 25 Rdn. 19). Ein solcher ware im tbrigen bereits im Ver-
fahren vor dem Patentamt zu bestellen gewesen. Zwar bedarf die Einreichung ei-
ner deutschen Ubersetzung eines nicht in deutscher Sprache erteilten européi-
schen Patents nach Art. Il § 3 Abs. 1 IntPatUG (in der bis zum 30. April 2008 gel-
tenden Fassung) sowie die Zahlung der Vero6ffentlichungsgebihr - beide Erforder-
nisse gelten fur Altfalle wie hier, in denen die Patenterteilung vor dem 1. Mai 2008
veroffentlicht worden ist, weiter (Art. XI § 4 IntPatUG, vgl. auch BGH GRUR 2011,
1053 - Ethylengeriist) - grundsatzlich keines Inlandsvertreters (vgl. Schulte,
a.a. 0., 8 25 Rdn. 16, 20). Aber der Patentinhaber hat, nachdem er beide Hand-
lungen versaumt hat, Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt, und ein Wiedereinset-
zungsverfahren stellt ein Verfahren im Sinne von § 25 Abs. 1 PatG dar, das eines
Inlandsvertreters bedarf (vgl. Schulte, a. a. O., § 25 Rdn. 19).

Die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters entfallt auch nicht mit
Rucksicht auf die Regelung des § 25 Abs. 4 PatG, wonach die rechtsgeschéftliche
Beendigung der Bestellung eines Vertreters nach § 25 Abs. 1 PatG erst wirksam
wird, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Ver-
treters gegentber dem Patentamt oder dem Patentgericht angezeigt wird. Der
Patentinhaber hat zwar im Wiedereinsetzungsantrag vorgetragen, dass er sich
von seinem Anwalt getrennt habe, doch ist dieser bisherige Anwalt zu keinem
Zeitpunkt gegenuber dem Deutschen Patent- und Markenamt als Inlandsvertreter
nach 8§ 25 Abs. 1 PatG benannt gewesen. Der bisherige Anwalt fallt daher nicht
unter die Regelung des § 25 Abs. 4 PatG.

Die trotz Aufforderung und Fristsetzung unterlassene Bestellung eines Inlandsver-
treters nach 8 25 Abs. 1 PatG fuhrt zur Unzulassigkeit der Beschwerde. Diese war
daher zu verwerfen. Nur erganzend sei angemerkt, dass die Beschwerde auch in
der Sache schon deswegen keinen Erfolg hatte haben kdnnen, da, wie schon das
Patentamt zutreffend festgestellt hat, die versdumten Handlungen, namlich die

Einreichung einer deutschen Ubersetzung des Patents und die Zahlung der Ver-



offentlichungsgebtihr, nicht nachgeholt wurden und im Hinblick auf die Aus-
schlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG auch nicht mehr nachgeholt werden
kénnen.

Rauch Pischel Eisenrauch
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