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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 60 2014 000 226 (= EP 2 769 971)
wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 17. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die
Richterin PUschel und die Richterin Dr. Schnurr
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf eine Anmeldung vom 25. Februar 2014 wurde der Patentinhaberin das euro-
paische Patent 2 769 971 mit der Bezeichnung ,Novel Organoleptic Compound*
u. a. mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Der Hinweis auf die
Erteilung wurde im Europaischen Patentblatt am 16. September 2015 veroffent-
licht. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Schutzrecht unter dem
Aktenzeichen 60 2014 000 226.9 geflhrt.

Im Anschluss an eine Mitteilung vom 22. September 2015 zur Falligkeit der dritten
Jahresgebuhr benachrichtigte das Patentamt die Patentinhaberin am 3. Juli 2016
davon, dass ihr Patent erlésche, sofern nicht bis zum 31. August 2016 diese Jah-
resgebihr in Hohe von 70,- € und ein Verspatungszuschlag in Héhe von 50,- €
entrichtet wirden. Nachdem eine Zahlung ausgeblieben war, wurde das Erléschen
des Schutzrechts zum 1. September 2016 am 1. Dezember 2016 im Patentblatt

veroffentlicht.

Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2017 hat die Patentinhaberin unter Beifligung eines
SEPA-Basis-Lastschriftmandats beantragt, ihr Wiedereinsetzung in die Frist zur
Zahlung der dritten Jahresgebihr mit Verspatungszuschlag zu gewahren. Dazu
hat sie u. a. folgendes vorgetragen: Sie habe ihre deutschen Inlandsvertreter und
ihre in GroRbritannien ansassigen Vertreter nicht mit der Uberwachung von Jah-
resgebihrenzahlungen beauftragt, sondern kontrolliere die Gebuhrenzahlungen

seit 2014 selbst mit Hilfe des Patentverwaltungssystems ,IP Manager‘ und des



Gebuhrenverwaltungs- und Servicesystems ,IP Payments* des Dienstleisters

R.... Dort wiirden quartalsweise im Voraus Zahlungstbersichten erstellt.

Sofern ein Patent - wie im vorliegenden Fall - erst nach Erstellung dieser
Ubersichten eingetragen werde, wiirden die jeweils fallig werdenden Jahresgebiih-
ren in einem ,Special Annuity Check (SAC)“-Bericht erfasst. Dies sei hier in den
Monaten Marz und Juni 2016 geschehen. Die SAC-Berichte stellten ein Backup
dar, erschienen jedoch unibersichtlich und seien durch zum Teil schon tberholte
Informationen zu bereits erledigten Jahresgebihrenzahlungen verwirrend zu lesen
gewesen. Trotz sorgféaltiger Durchsicht beider Berichte habe die hierzu erméch-
tigte Frau Dr.T... (Patent Agent) nicht rechtzeitig bemerkt, dass die dritte Jah-
resgebihr und der Verspatungszuschlag fur das vorliegende Patent fallig gewor-

den seien.

Die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2016 habe die
Patentinhaberin nicht erreicht. Vom Erléschen des deutschen Teils des europai-
schen Patents habe sie erstmals am 16. Marz 2017 im Rahmen von Recherchen
erfahren, die sie als Reaktion auf eine Mitteilung des Brasilianischen Patentamts
Uber das dortige Versdumnis einer Gebihrenzahlung eingeleitet habe.

Mit Bescheid vom 1. Juni 2017 hat das Patentamt auf Zweifel an den Erfolgsaus-
sichten des Wiedereinsetzungsantrags hingewiesen. Den Ausschluss eines Orga-
nisationsverschuldens habe die Patentinhaberin bislang nicht hinreichend glaub-
haft gemacht. So fehlten u. a. Angaben zur Qualifikation von Frau Dr. T... zur
Gebuhrentuberwachung und eine genauere Darlegung der Umstande, die dazu
gefuhrt hatten, dass Frau Dr. T... die in zwei SAC-Berichten aufgefuhrte Fallig-
keit der dritten Jahresgebuhr Ubersehen habe.

Mit Schriftsatz vom 7. Juli 2017 hat die Patentinhaberin hierauf eine von Frau
Dr. T... unterzeichnete Erklarung vom 3. Juli 2017 vorgelegt und nunmehr Fol-
gendes vorgetragen: Als Patent Agent habe Frau Dr. T... die vierteljahrliche

Jahresgebuhreniberwachung an die diesbezuglich erfahrene und grundsatzlich



auch zuverlassige Mitarbeiterin Frau Owusu-Hemeng (Paralegal) delegiert. In re-
gelmaRigen Abstanden habe Frau Dr. T... ihre Mitarbeiterin kontrolliert und

Uberwacht. Allerdings habe diese im fraglichen Zeitraum unbemerkt ihre Kindi-
gung vorbereitet und sei deshalb unachtsam gewesen, bevor sie das Unterneh-
men der Patentinhaberin im Juni 2016 verlassen habe. Die Uberraschende Ver-

schlechterung ihrer Arbeitsleistung sei nicht vorhersehbar gewesen.

Durch Beschluss vom 18. September 2017 hat die Patentabteilung 44.EP des
Patentamts den Wiedereinsetzungsantrag unter Bezugnahme auf den Zwischen-
bescheid vom 1. Juni 2017 wegen nicht hinreichender Glaubhaftmachung eines
Wiedereinsetzungsgrundes zuriickgewiesen. Der neue Vortrag in dem Schriftsatz

vom 7. Juli 2017 sei verspatet und kénne daher nicht berticksichtigt werden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde.

Sie beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

ihr Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der dritten Jahres-

gebuhr mit Verspatungszuschlag zu gewéhren.

Ein aulRerdem zunachst gestellter Hilfsantrag auf Durchfiihrung einer mindlichen

Verhandlung wurde vor dem anberaumten Termin wieder zurickgenommen.

In der Beschwerdebegrindung tragt die Patentinhaberin u. a. vor, sie habe zur
Uberwachung der Jahresgebiihrenzahlungen ein Verfahren mit ,zwei verschiede-
nen Sicherheiten* angewandt. Zusatzlich zu einer vierteljahrlichen Kontrolle von
Listen anhand des Systems ,IP Payments” des Dienstleisters Thomson Reuters
habe Frau Dr. T... fallige Jahresgebuhren mit Hilfe der Mitteilungen auslandi-

scher Patentdmter, die der Patentinhaberin durch aul3erhalb der USA ansassige

Kanzleien zugeleitet worden seien, identifiziert. Im vorliegenden Fall sei die Uber-



mittlung der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts ohne Verschulden
der fur sie im Vereinigten Konigreich tatigen Vertreterkanzlei unterblieben. Ange-
sichts dessen sei ein Organisationsverschulden nicht gegeben. lhre Erlauterungen
im Schriftsatz vom 7. Juli 2017 beinhalteten keinen neuen Sachvortrag; vielmehr
habe sie lediglich auf die vom Prifer im Bescheid vom 1. Juni 2017 gestellten
Fragen und Hinweise geantwortet. Eine Nichtbertcksichtigung dieser Angaben
stelle eine Verweigerung rechtlichen Gehoérs dar. In diesem Zusammenhang ver-

weist die Patentinhaberin auf verschiedene héchstrichterliche Entscheidungen

(BGH, Beschl. v. 9.Februar2010 - XIZB 34/09; BGH, Beschl. .
3. April 2008 - | zZB 73/07; BGH, Beschl. v. 21. Oktober 2010 - IX ZB 73/10; BGH,
Beschl. v. 10. Mai 2006 - XIl ZB 42/05; BGH, Beschl. V.

4. Méarz 2004 - IX ZB 71/03; BGH, Beschl. v. 13. Juni 2007 - XIl ZB 232/06).

Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht begriindet. Die beantragte Wiederein-

setzung ist vom Patentamt zu Recht abgelehnt worden.

1. Der Wiedereinsetzungsantrag ist zwar statthaft, weil die Patentinhaberin die
Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebuhr mit Verspatungszuschlag versdumt und
dadurch einen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten hat, 8 123 Abs. 1
Satz 1 PatG. Die dritte Jahresgebuhr in Ho6he von 70,- € war - ausgehend vom
Anmeldetag, dem 25. Februar 2014 - am 29. Februar 2016 zur Zahlung fallig (8 3
Abs. 2 PatKostG) und konnte, da sie bis Montag, den 2. Mai 2016 nicht gezahlt
worden war, mit Verspatungszuschlag in Héhe von 50,- € (Nr. 312 030, 312 032
des Gebuhrenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) noch bis zum Ab-
lauf der Nachfrist am 31. August 2016 gezahlt werden (87 Abs.1 Satz?2
PatKostG, § 99 Abs. 1 PatG, § 222 Abs. 1 und 2 ZPO, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2



BGB). Tatsachlich wurde die Gebuhr erst am 5. Mai 2017 und damit verspatet ent-
richtet. Auf Grund der verspéteten Zahlung ist das Patent erloschen (8 20 Abs. 1
Nr. 2 PatG).

2. Zugunsten der Patentinhaberin kann davon ausgegangen werden, dass das
Hindernis i. S. d. § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG am 16. Marz 2017 weggefallen ist, als
sie vom Erléschen des deutschen Teils ihres europaischen Patents erfahren hat.
Eine frihere Kenntnis ihrer Vertreter in Deutschland bzw. im Vereinigten Kdnig-
reich, die keinen Auftrag zur Uberwachung und Zahlung der Jahresgebiihren
hatten, kann der Patentinhaberin nicht zugerechnet werden (BPatGE 13, 87, 88;
BPatG, Senatsbeschl. v. 27. Oktober 2011 — 10 W (pat) 28/07, verdffentlicht in
juris). Hiervon ausgehend ist der am 5. Mai 2017, d. h. innerhalb der Zweimonats-
frist gestellte und gemald 8§ 123 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 PatG begrindete Wie-
dereinsetzungsantrag zuléassig, zumal innerhalb dieser Frist auch die versdumte
Handlung nachgeholt worden ist (§ 123 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 PatG).

3. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist in der Sache unbegrindet. GemanR
8§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darf Wiedereinsetzung nur gewahrt werden, wenn der
Saumige die Frist ohne Verschulden versaumt hat. Der zu berlcksichtigende Vor-
trag der Patentinhaberin ist jedoch nicht geeignet, ein Verschulden an der Ver-
saumung der Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebihr mit Verspatungszuschlag

auszuschlief3en.

a) In ihrem Schriftsatz vom 5. Mai 2017 - d. h. innerhalb der Zweimonatsfrist
des § 123 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 PatG - hat die Patentinhaberin darauf abge-
stellt, dass die zur Gebuhreniberwachung herangezogenen SAC-Berichte un-
Ubersichtlich und teilweise auch verwirrend gewesen seien. Dies sei der Grund
dafur gewesen, dass die zustdndige Mitarbeiterin Dr. T... (Patent Agent) nicht

rechtzeitig bemerkt habe, dass die dritte Jahresgebihr und der Verspatungszu-

schlag fur das vorliegende Patent fallig geworden seien.



Dieser Vortrag bietet, wie bereits das Patentamt festgestellt hat, keine hinrei-
chende Grundlage, um ein Nichtverschulden an der Fristversaumung glaubhaft zu
machen. Nach standiger Rechtsprechung missen nicht nur berufsmafige Vertre-
ter wie Anwalte, sondern auch gewerbliche Betriebe fir eine den Sorgfaltsanforde-
rungen des 8 276 Abs. 2 BGB genligende Blroorganisation sorgen, die auch eine
effiziente Fristenkontrolle mitumfasst (vgl. BGH VersR 1989, 930; OLG Minchen
VersR 1993, 502; BPatG, Beschl. v. 18. Marz 2002 - 10 W (pat) 46/01, veroffent-
licht in juris); bei grol3en Unternehmen gelten insoweit gesteigerte Anforderungen
(vgl. BGH VersR 1991, 123; Zoller/Greger, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 233 Rn. 12
m. w. N). Diesen Sorgfaltsanforderungen kann eine Buroorganisation, bei der Ge-
buhrenfristen anhand ,verwirrender” und ,unubersichtlicher* SAC-Berichte Uber-
wacht werden, jedenfalls nicht genltigen, weil eine derartige Vorgehensweise nicht
geeignet ist, Fehler soweit wie moglich zu vermeiden (vgl. Busse/Engels, PatG,
8. Aufl., 8 123 Rn. 81). Dieser Vortrag ist daher zum Ausschluss eines Organisati-

onsverschuldens nicht geeignet.

Ob es aulRerdem zu Systemfehlern in den von ihr seit 2014 verwendeten IT-Sys-
temen gekommen ist (die der Patentinhaberin nicht zuzurechnen wéren, vgl.
hierzu BPatG, CR 2000, 154), und ob sich bei der Versaumung der Zahlungsfrist
zusatzlich eine unsachgemaélie Bedienung der Systeme oder eine Unkonzentriert-
heit von Mitarbeitern ausgewirkt hat, kann in diesem Zusammenhang dahingestellt
bleiben. Jedenfalls ergibt sich aus dem Vorbringen im Wiedereinsetzungsgesuch,
dass die Patentinhaberin nach Auftreten eines Problems in Form von ,verwirren-
den“ und ,unubersichtlichen* SAC-Berichten nicht mit der notwendigen und zu-
mutbaren Sorgfalt vorgegangen ist. FUr einen umsichtigen Nutzer der bezeichne-
ten IT-Systeme musste es sich geradezu aufdréangen, die zur Begrindung des
Wiedereinsetzungsantrags geschilderte Uberwachung von Jahresgebiihrenzah-
lungen im Wege der einmaligen Durchsicht solch offensichtlich zur Gebihren-
uberwachung ungeeigneter Berichte unverziglich durch eine zuverlassige Art der

Fristeniberwachung zu ersetzen.



b) In ihrem nach Ablauf der Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG beim
Patentamt eingereichten Schriftsatz vom 7. Juli 2017 hat die Patentinhaberin die
Mangel der SAC-Berichte nicht in Abrede gestellt, sondern nunmehr vorgetragen,
dass die fiir die Gebuihrentiberwachung verantwortliche Frau Dr. T... die Uber-
prifung der Jahresgebihrenlisten an die diesbezuglich erfahrene und grundsatz-
lich auch zuverlassige Mitarbeiterin H... (Paralegal) delegiert habe,

wobei diese jedoch in dem betreffenden Zeitraum unbemerkt ihre Kindigung

vorbereitet habe und deshalb unachtsam gewesen sei.

Dieser Vortrag muss - wie im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgefihrt ist -
unbericksichtigt bleiben. Bei der Beurteilung, ob ein Verschulden vorliegt,
dirfen - was sich aus § 123 Abs. 2 Satz 2 PatG ergibt - nur Tatsachen zugrunde
gelegt werden, die innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist vorgetragen worden
sind.

Im Gegensatz zu den Sachverhalten der in der Beschwerdebegriindung genann-
ten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs handelt es sich hier nicht um eine
punktuelle Erganzung des urspriinglichen Vorbringens, bei dem von individuellen
Fehlern Uberhaupt nicht die Rede ist, sondern um eine ganzlich andere Darstel-
lung (zur Erganzung von Wiedereinsetzungsgrinden vgl. Busse/Engels, a. a. O.,
8123 Rn. 77, Fn. 347 m.w. N). Zudem ware auch bei Bericksichtigung des
neuen Vortrags der Vorwurf, wonach die Fristentberprifung anhand ,verwirren-
der* und ,untbersichtlicher* SAC-Berichte ein Organisationsverschulden darstellt,

nicht ausgeraumt.

C) Gleiches qilt fur den ebenfalls nachgebrachten Vortrag in der
Beschwerdebegriindung, wonach Frau Dr. T... nicht nur vierteljahrlich Kontrol-

len anhand von Listen durchgefuhrt, sondern féllige Jahresgebihren zuséatzlich
auch dadurch identifiziert habe, dass diesbeztigliche Mitteilungen auslandischer
Patentamter der Patentinhaberin durch auslandische Kanzleien zugeleitet worden

seien.



Auch dieser Vortrag, in dem erstmals von einem Verfahren die Rede ist, das zwel
verschiedene Sicherheiten zur Kontrolle der Zahlungen vorsieht, stellt keine ledig-
lich punktuelle Ergédnzung des ursprunglichen Vorbringens der Patentinhaberin
dar. Hinzu kommt, dass eine unternehmensinterne Verwendung verlasslicher In-
formationen zur Falligkeit von Jahresgebiihrenzahlungen aus ausléndischen
Kanzleien vorausgesetzt hatte, dass diese Kanzleien mit der Weiterleitung von
Gebuhrennachrichten beauftragt worden waren, was hier gerade nicht der Fall

war.

Aus diesen Grunden hat der Wiedereinsetzungsantrag keinen Erfolg. Die Be-

schwerde ist daher zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerigt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausuibung des Rich-
teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-
genheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,
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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 Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwdltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Pischel Dr. Schnurr

Fi



