BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 622/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 395 51 619

(hier: Wiedereinsetzung in die versaumte Frist zur

Zahlung der Verlangerungsgebdihr)
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der
Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der zum 1. Januar 2016 geldschten
Marke 395 51 619 wird zuriickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2018:101218B25Wpat622.17.0



Grinde

Die grafisch ausgestaltete Bezeichnung

ist am 19. Dezember 1995 angemeldet und am 13. Juni 1996 unter der Register-

nummer 395 51 619 fur Dienstleistungen der Klasse 42, namlich

Dienstleistungen eines Ingenieurs

als Marke eingetragen worden.

Nachdem die zum 31. Dezember 2015 fallige Gebuhr zur Verlangerung der Marke
in Héhe von 750 Euro nicht entrichtet worden war, hat die Markenabteilung den
Markeninhaber mit Schreiben vom 15. April 2016 darauf hingewiesen, dass die
Verlangerungsgebuhr noch bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten nach
Falligkeit, vorliegend somit noch bis zum 30. Juni 2016 gezahlt werden koénne,
allerdings dann mit einem Zuschlag zu der Verlangerungsgebihr in Hohe von
50 Euro. Gleichzeitig hat die Markenabteilung den Markeninhaber dariber infor-
miert, dass die Marke bei unterbliebener oder nicht vollstandiger Zahlung der
Verlangerungsgebuhr geléscht wird. Mangels eines Zahlungseingangs ist die
Wort-/Bildmarke mit Wirkung zum 1. Januar 2016 nach der entsprechenden Fest-
stellung der Markenabteilung vom 24. August 2016 geldscht worden, was im Mar-
kenregister am 23. September 2016 veroffentlicht worden ist.

Mit Schreiben vom 2. Februar 2017 hat der Markeninhaber einen nicht unterzeich-

neten Antrag auf Wiedereinsetzung in die versaumte Frist zur Zahlung der Verlan-



gerungsgebuhr gestellt und gleichzeitig ein ausgefiilltes SEPA Uberweisungsfor-
mular Uber 800 Euro beigelegt. Das Schreiben der Markenabteilung vom
15. April 2016 habe er nicht erhalten. Mit Schreiben vom 13. Februar 2017 hat die
Markenabteilung den Markeninhaber dartiber informiert, dass der eingereichte
Wiedereinsetzungsantrag mangels Unterschrift nicht zuldssig und auch nicht
begriindet sei, weil eine unverschuldete Versaumung der Frist nicht dargelegt wor-
den sei. Daraufhin hat der Markeninhaber seinen Antrag auf Wiedereinsetzung mit
Schriftsatz vom 22. Februar 2017 wiederholt und zur Begriindung der Fristversau-
mung u. a. mitgeteilt, aufgrund notwendiger Operationen sich mehrfach im Kran-
kenhaus, in anschliel3ender Rehabilitation und zur weiteren Pflege bei Verwandten
in Osterreich aufgehalten zu haben, so dass er aus gesundheitlichen Griinden zur

Fristeinhaltung nicht in der Lage gewesen sei.

Mit Beschluss vom 5. Mai 2017 hat die Markenabteilung des Deutsches Patent-
und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, auf die mit der
Ubertragungsverfiigung der Vorsitzenden der Markenabteilung 3.1 vom
12. April 2017 die Beschlussfassung ubertragen worden war, den Antrag des Mar-
keninhabers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zuriickgewiesen. Zur Be-
grindung hat sie im Wesentlichen ausgefiihrt, dass der Antrag auf Wiedereinset-
zung in die versaumte Frist zur Zahlung der Verlangerungsgebihr insoweit schon
ohne Erfolg sei, weil die versaumte Handlung nicht innerhalb der Antragsfrist
nachgeholt worden sei, da bisher nicht gezahlt worden sei. Zudem fehle es aber
auch an einer unverschuldeten Versaumung der Frist zur Zahlung der Verlange-
rungsgebiihr. Die Uberwachung der Zahlungsfristen habe dem Markeninhaber
selbst oblegen. Der Markeninhaber habe keine Angaben zu der von ihm durchge-
fuhrten Fristenkontrolle gemacht. Bei dem Informationsschreiben zum Ablauf der
Schutzdauer der eingetragenen Marke vom 15. April 2016 handle es sich lediglich
um eine Serviceleistung des Deutsches Patent- und Markenamts, das Schreiben
habe nur informativen Charakter. Daher ergdben sich aus dem Vortrag, wonach
dem Markeninhaber dieses Schreiben nicht bekannt bzw. nicht zugegangen sei,

keinerlei rechtliche Anspriiche. Auch der Verweis des Markeninhabers auf seine



gesundheitlichen Beeintrachtigungen fihre nicht zu einer unverschuldeten Versau-
mung der Frist zur Zahlung der Verlangerungsgebihr. Grundsatzlich kdnnten
gesundheitliche Einschrankungen nur unter bestimmten Voraussetzungen geltend
gemacht werden und nur dann, wenn diese nachgewiesenermal3en so schwerwie-
gend seien, dass es dem Markeninhaber zweifelsfrei unmoéglich gewesen war, die
Fristen zu wahren. Angesichts der zeitlich grof3ziigigen Spanne von insgesamt
18 Monaten, innerhalb der die Verlangerungsgebihren (nach Fristablauf noch mit
Verspatungszuschlag) zu zahlen seien, rechtfertigten die gesundheitlichen Be-

schrankungen des Markeninhabers vorliegend nicht das Fristversaumnis.

Die Gebuhren in Héhe von 750 Euro fur die Verlangerung der Marke und die Zu-
schlagsgebuhr in H6he von 50 Euro sind am 5. Juni 2017 dem Konto der fir das
Deutsches Patent- und Markenamt zustandigen Bundeskasse gutgeschrieben

worden.

Gegen den Zurickweisungsbeschluss der Markenabteilung richtet sich die Be-
schwerde des Markeninhabers. Er habe mit seinem Wiedereinsetzungsbegehren
vom 2. Februar 2017 den Zahlungsbeleg fir die am 2. Februar 2017 bezahlte
Verlangerungsgebuhr mit Verspatungszuschlag in Hoéhe von 800 Euro beigefiigt.
Er wisse nicht, warum die von ihm getétigte Zahlung spéater riickabgewickelt und
seinem Konto wieder gutgeschrieben worden sei. Mittlerweile sei die Zahlung aber
erfolgt. Zu der Frage, warum es zu der Versdumnis zur rechtzeitigen Zahlung der
Gebuhr zur Verlangerung der Marke gekommen sei, tragt der Markeninhaber wie
bereits vor dem Deutsches Patent- und Markenamt vor, dass er nach einer Ope-
ration im Jahr 2015 in der Folgezeit in einem so schlechten gesundheitlichen Zu-
stand gewesen sei, dass von ihm eine Fristenkontrolle nicht habe erwartet werden
kénnen. Angesichts seiner angespannten finanziellen Verhaltnisse sei die Beauf-
tragung eines Anwalts nicht in Betracht gekommen. Zudem habe er fir die verfah-
rensgegenstandliche Marke erst im Jahr 2000 unter betrachtlichem Kostenauf-
wand aufgrund einer Entscheidung des 32. Senats des Bundespatentgerichts vom
28. Juli 1999 (32 W (pat) 180/99) uber einen Widerspruch gegen die Eintragung



seiner Marke den Schutz endgultig zugesprochen bekommen, so dass die vom
Deutschen Patent- und Markenamt fir das Ende des Jahres 2015 berechneten
Verlangerungsgebuhren eigentlich erst im Jahr 2020 erhoben hétten werden duir-

fen.

Der Beschwerdefihrer beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 5. Mai 2017 aufzuheben und ihm Wieder-
einsetzung in die versaumte Frist zur Zahlung der Verlangerungs-
gebuhr fur die Marke 395 51 619 zu gewahren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung 3.1 des Deutsches Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2017, den
rechtlichen Hinweis des Senats vom 23. Juli 2018, die Schriftsatze des Markenin-

habers und auf den tbrigen Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft und auch im Ubri-
gen zulassig, aber nicht begriindet. Die Markenabteilung hat den Antrag des Mar-
keninhabers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Bezug auf die ver-
saumte Frist zur Zahlung der Verlangerungsgebuhr zu Recht zuriickgewiesen, da
diese Frist vom Markeninhaber nicht ohne Verschulden im Sinne der gesetzlichen
Vorschrift des § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG versaumt worden ist.

Wiedereinsetzung in die Versdumung einer Frist, die dem Patentamt gegenuber
einzuhalten war und deren Versaumung nach gesetzlicher Vorschrift einen

Rechtsnachteil zur Folge hat, ist gemaR 8§ 91 MarkenG dann zu gewéhren, wenn



die Frist ohne Verschulden versdumt worden war. Das ist vorliegend aber nicht
der Fall.

1. Die Frist zur Zahlung der Verlangerungsgebuihr hat der Markeninhaber ver-
saumt.

Nach 8§ 47 Abs. 1 MarkenG beginnt die Schutzdauer einer eingetragenen Marke
mit dem Anmeldetag und endet nach zehn Jahren bzw. am letzten Tag des Mo-
nats, der durch die Benennung dem Monat entspricht, in den die Anmeldung fallt.
Die Anmeldung kann jeweils um zehn Jahre verlangert werden, 8 47 Abs. 2
MarkenG. Die erste 10-Jahresfrist begann somit am 19. Dezember 1995 als dem
Tag der Anmeldung und endete am 31. Dezember 2005. Die zweite 10-Jahresfrist
endete dementsprechend am 31. Dezember 2015. Nach 83 Abs.2 Satz1
PatKostG ist die Verlangerungsgebuhr (nach Ablauf der jeweiligen 10-Jahresfris-
ten) fur die jeweiligen folgenden Schutzfristen (von weiteren 10 Jahren) jeweils am
letzten Tag des Monats fallig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht,
in den der Anmeldetag féllt. Da die Marke am 19. Dezember 1995 angemeldet
worden war, sind die Verlangerungsgebihren jeweils am 31. Dezember (2005,
2015, 2015 usw.) féallig. Nach 8 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG kann die Verlange-
rungsgebuhr fir die Marke noch bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten
nach Falligkeit, ab dem dritten Monat nach Falligkeit mit einer Zuschlagsgebuhr
von 50 Euro gezahlt werden, weshalb vorliegend noch bis zum 30. Juni 2016, bis
28. Februar 2016 ohne Zuschlag, fristwahrend und insoweit auch rechtserhaltend

in Bezug auf die Marke héatte gezahlt werden kénnen.

Das Vorbringen des Markeninhabers, wonach die Frist fur die Falligkeit der Ver-
langerungsgebihr erst im Jahr 2000 hatte beginnen dirfen, weil das gegen die
Eintragung der Marke gerichtete Widerspruchsverfahren dann erst rechtskréftig
beendet gewesen sei, kommt nicht zum Tragen. Denn nach dem eindeutigen
Wortlaut des 8 47 Abs. 1 MarkenG beginnt die zehnjahrige Schutzdauer bereits ab
dem Zeitpunkt der Anmeldung zu laufen, wenn die Marke tatsachlich eingetragen

wird. Ohne Relevanz fiur den Lauf der Frist ist aber die Dauer des Verfahrens bis



zur Eintragung der Marke und in Bezug auf die Dauer eines mdglichen Wider-
spruchsverfahrens. Dies spielt fur die Frage der Falligkeit der Verlangerungsge-
bihren keine Rolle. Im Ubrigen hatte der Markeninhaber die erste Verlangerung
der Schutzdauer der Marke am 1. Januar 2006 fristgemaR durch Zahlung der
erforderlichen Verlangerungsgebuhr bewirkt. Auch ist aus dem Markenregister das
Schutzendedatum einer eingetragenen Marke zweifelsfrei zu entnehmen (vgl. die

Registerauskunft unter Ziffer 180).

Der Markeninhaber hat die Gebuhr zur zweiten Verlangerung der Marke fur die
Dauer von weiteren zehn Jahren in H6he von 750 Euro und die Zuschlagsgebuhr
von 50 Euro erst am 5. Juni 2017 und damit verspéatet, namlich mehr als ein Jahr
nach Ablauf der letzten Zahlungsmoglichkeit am 30. Juni 2016 entrichtet. Wird die
Verlangerungsgebuhr nicht rechtzeitig gezahlt und die Verlangerung der Marke
damit nicht bewirkt, so wird die Schutzdauer der Marke nicht verlangert und die
Eintragung mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer geléscht, § 47 Abs. 3,
Abs. 6 MarkenG. Durch die verspatete Zahlung der Verlangerungsgebuhr hat der
Markeninhaber eine dem Patentamt gegenuber einzuhaltende Frist versdumt, die
einen Rechtsnachteil, ndmlich die Léschung der Marke wegen Nichtverlangerung

zum 1. Januar 2016, zur Folge hat.

2. Es kann vorliegend im Einzelnen dahingestellt bleiben, ob der Wiederein-
setzungsantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des 8§91 Abs. 2
MarkenG gestellt worden ist und ob die versaumte (rechtzeitige) Zahlung als die
nach 8§ 91 Abs. 4 MarkenG versaumte Handlung rechtzeitig innerhalb der zweimo-
natigen Antragsfrist des 8§ 91 Abs. 2 MarkenG nachgeholt worden ist. Denn die fur
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach 8 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wei-
tere Voraussetzung, dass die Fristversdumung unverschuldet gewesen sein muss,
ist vorliegend jedenfalls nicht erfillt. Eine Fristversaumnis erfolgt nur dann ohne
Verschulden, wenn die Ubliche Sorgfalt aufgewendet worden ist, deren Beachtung
im Einzelfall nach den subjektiven Verhéaltnissen des Betroffenen zumutbar ist.

Das Mald der Sorgfalt bestimmt sich zwar grundséatzlich nach den persoénlichen



Verhdltnissen eines Sdumigen, wobei aber zusatzlich ein objektiver Vergleichs-
maldstab herangezogen werden muss. Deshalb kommt es letztlich darauf an, was
objektiv von einer dem Saumigen vergleichbaren Person im konkreten Einzelfall
erwartet werden kann (siehe dazu Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,
891 Rn. 10 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die verfahrensgegen-
standliche Marke ist durch die den Markeninhaber zu diesem Zeitpunkt noch ver-
tretende Rechtsanwaltskanzlei zum 1. Januar 2006 fristgerecht erstmalig verlan-
gert worden. Nachdem diese Kanzlei die Vertretung des Markeninhabers am
22. Februar 2006 niedergelegt hatte, oblag es dem Markeninhaber nun selbst, die
Zahlungsfristen fur die Verlangerung der Marke zu tberwachen und die entspre-
chenden Vorkehrungen zu treffen, um diese einzuhalten. Einem sorgféltig han-
delnden Markeninhaber obliegen grundsétzlich das Fuhren einer Fristentbersicht
und eine entsprechende Fristenkontrolle. Hierzu hat der Markeninhaber nichts vor-
getragen. Auch wenn der Markeninhaber sich — wie er vortrdgt — von Mitte des
Jahres 2015 bis zum Jahresende 2016 in einem Zustand befunden hat, in dem er
bedingt durch Krankheit aufgrund seines koérperlichen und seelischen Ausnahme-
zustands zur Wahrnehmung der eigenen Angelegenheiten nicht ausreichend in
der Lage gewesen sein sollte, kann ihn dies nicht entlasten. Denn in diesem Fall
hatte er einen (Privat-)Vertreter beauftragen mussen, der seine geschaftlichen
Angelegenheiten einschliel3lich der verfahrensmafigen Obliegenheiten eines Mar-
keninhabers wahrnimmt, wozu auch die Uberwachung der Zahlungsfristen in Be-
zug auf die Verlangerungsgebihren einschliel3lich der dann auch notwendigen
fristgerechten Zahlung gehort. Unterlasst er das, stellt dies ein fur die Fristver-
saumung letztlich ursachliches (schuldhaftes) Verhalten dar, das ihm zuzurechnen
ist. Dazu, dass es ihm aufgrund seiner Krankheit Gber einen langeren Zeitraum
von mehr als sechs Monaten unmdglich gewesen war, auch nur einen Vertreter zu
bestellen, hat der Markeninhaber nichts vorgetragen. Dies ist auch nicht ersicht-
lich. Das Versdumnis des Markeninhabers, die Verlangerungsgebuhren fristge-
recht zu entrichten kann somit nicht als unverschuldet im Sinne des Gesetzes
angesehen werden, so dass eine Wiedereinsetzung nach 891 Abs.1 Satz 1

MarkenG vorliegend nicht gewahrt werden kann.



Soweit der Markeninhaber vorbringt, das Schreiben des Deutsches Patent- und
Markenamts vom 15. April 2016, mit dem das Deutsche Patent- und Markenamt
auf das Ende der Schutzdauer der eingetragenen Marke, die fallige Zahlung der
Jahresgebuhren und die noch bestehende Moglichkeit der Verlangerung mit
einem Verspatungszuschlag (gemafR 8 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) hingewiesen
hat, nicht erhalten zu haben, kann dies den Markeninhaber nicht entlasten. Denn
ein solches Schreiben stellt eine freiwillige Serviceleistung der Markenabteilung
dar, zu der sie gesetzlich nicht verpflichtet ist. Deshalb kann dies den Markenin-
haber auch nicht von einer eigenstandigen Fristenkontrolle entbinden. Fir die
Frage, ob eine unverschuldete Fristversaumung zur Zahlung der Verlangerungs-
gebuhr vorliegt, ist es demzufolge irrelevant, ob der Markeninhaber Kenntnis von

diesem Patentamtsschreiben hatte oder nicht.

Fur die Zahlung der Schutzverlangerungsgebihr nach § 47 Abs. 3 MarkenG steht
einem Markeninhaber nach den Regelungen im Patentkostengesetz in Bezug auf
den Zahlungszeitpunkt sehr viel Zeit zur Verfigung. So ermoglicht 8 5 Abs. 2
PatKostG eine Vorauszahlung der Verlangerungsgebthren, und zwar frihestens
ein Jahr vor Eintritt der Falligkeit, vorliegend also vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2015. Ebenso erlaubt 8§ 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG eine Zahlung der Ver-
langerungsgebihr ohne Zuschlag noch bis zum Ablauf des zweiten Monats nach
dem Datum der Falligkeit, also bis zum Ende Februar 2016. Schliel3lich kann die
Verlangerungsgebuhr mit einem bereits erwéhnten Verspatungszuschlag nach § 7
Abs. 1 Satz 2 PatKostG auch noch bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fal-
ligkeit entrichtet werden, vorliegend also bis zum 30. Juni 2016. Insgesamt kann
ein Markeninhaber die Zahlung der Verlangerungsgebiihr somit in einem Zeitraum
von 18 Monaten bewirken.

Nach alledem kann vorliegend nicht von einer unverschuldeten Versdaumung der
Frist zur Entrichtung der Verlangerungsgebihr des Markeninhabers nach § 91
Abs. 1 Satz 1 MarkenG ausgegangen werden.
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Die Beschwerde war somit als unbegrindet zurtickzuweisen.

Die vom Markeninhaber verspatet geleistete Verlangerungsgebuhr plus Zu-
schlagsgebuhr hat das Patentamt als rechtsgrundlos geleistete Zahlung zurtickzu-

zahlen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Fa



