BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 110/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 39 490.9

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Buhring, den Richter

Hovelmann und die Richterin Schuster

BPatG 152

6.70



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelder gegen den Beschluld des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 1999 wird

zuruckgewiesen.

Griinde

Am 24. Oktober 1995 meldete die I... Splitsysteme GmbH (i.F.: I...),

vertreten durch die Patentanwalte U... & N..., die Erfindung

"Bildprojektionsbox" als Patent an. Im Juni 1996 erfolgte die Umschreibung auf die
jetzigen Anmelder H... und U..., die weiter durch die oben

genannten Patentanwalte vertreten werden. An die Patentanwalte sandte das
Deutsche Patentamt unter dem Datum 3. Februar 1998 die Benachrichtigung ge-
maR § 17 Abs 3 PatG mit dem Hinweis auf die fallige 3. Jahresgebuhr mit dem
tariflichen Zuschlag. Die Nachricht enthalt im Kopf unter dem Hinweis
"Anmelder Nr." den Namen des Mitanmelders U.... Uber diese Nachricht hat der
Vefahrensbevollmachtigte I... mit Schreiben vom 2. Marz 1998 berichtet.

Bereits zuvor hatte dieser I... viermal auf die demnachst zu entrichtende

Gebuhr und die Vorauszahlungsmoglichkeit hingewiesen. An das Schreiben vom
2. Marz 1998 hat der Verfahrensbevollmachtigte I... noch zweimal, zuletzt am

16. Juni 1998 (2. Erinnerung) erinnert. Innerhalb der gesetzlichen, bis zum 30.
Juni 1998 laufenden Frist erfolgte keine Zahlung, so dal® die Anmeldung als zu-

ruckgenommen gilt.

Am 1. Februar 1999 beantragten die Anmelder U... und H... Wiedereinsetzung
in die viermonatige Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebihr mit dem Zuschlag. Sie

trugen vor, die Kanzlei ihrer Verfahrensbevollmachtigten, die auch die frihere



Anmelderin vertreten habe, habe die Gebihrennachricht versehentlich an die fri-
here Anmelderin I... und nicht an sie gesandt. Der Verfahrensbevollmachtigte
habe

zwar am 3. Mai 1996 eine zuverlassige Kanzleikraft, Frau B..., angewiesen, auch
den Adressaten fur die in der Kanzlei separat gefluihrte Jahresge-
buhrentiberwachung von I... auf H... und U... zu andern. Frau B... habe diese
Anderungen vorbereitet, jedoch wegen Konzentrationsstorungen nicht
durchgefuhrt. Dies sei den Verfahrensbevollmachtigten damals nicht bekannt
gewesen. Sie und damit die Anmelder treffe kein Verschulden an der
unterbliebenen Gebuhrenzahlung, da die Mitarbeiter regelmaflig uberwacht und
unterrichtet wirden. I... habe die

Gebuhrennachricht wegen eines Zerwirfnisses mit den neuen Anmeldern nicht an
sie weitergeleitet und auf die Erinnerungen ihrer Bevollmachtigten nicht reagiert.

Der Fehler sei erst am 30. November 1998 bekannt geworden.

Zur Glaubhaftmachung legen die Anmelder eine eidesstattliche Erklarung der Frau
B... vom 28. Januar 1999, und Kopien von Schreiben an das Patentamt vom

3. Mai 1996, Erinnerungsschreiben an ... sowie die einer Telefaxnachricht des
Anmelders U... vom 30. November 1998 vor.

Durch Beschlu vom 14. Juli 1999 wies das Deutsche Patent- und Markenamt den
Wiedereinsetzungsantrag zuruck. Zur Begrindung ist im wesentlichen ausgefihrt,
dal die Verfahrensbevollmachtigten wegen der Umschreibung und der
vorausgegangenen Probleme mit der Anmelderschaft zu besonderer Sorgfalt und
Kontrolle der von ihnen geflhrten Akten verpflichtet gewesen seien. Der Verfah-
rensbevolimachtigte habe den Sachstand selbst Uberprifen muissen, insbeson-
dere nach Eingang der Umschreibungsbestatigung vom 25. Juni 1996, der Biblio-
graphiemitteilung vom 26. August 1996 und dem Eingang der Offenlegungsschrift
vom 30. April 1997.



Mit der Beschwerde machen die Anmelder geltend, ihre Verfahrensbevollmach-
tigten hatten von einem Zerwurfnis zwischen den jetzigen Anmeldern und |... erst
am

30. November 1998 erfahren. Die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung
der Mitarbeiterin B... bezdgen sich nur auf die Firmierung der I... bzw die Frage
der rechtsverbindlichen Unterzeichnung der Umschreibungsbewilligung durch
diese Firma. Prufungsantrag sei bereits mit Anmeldung gestellt und die Rechnung
vom 31. Oktober 1995 an I... gesandt worden, die damals noch Anmelderin
gewesen sei. Diese habe die Rechnung auch in zwei Raten bezahlt, zuletzt im
Februar 1997. Die Zahlung der Prifungsgebihr am 6. Mai 1997 sei ohne
nochmalige Rucksprache mit den Anmeldern erfolgt. Im Ubrigen habe der
Verfahrensbevollmachtigte keine Veranlassung gehabt, die aus den
Anmeldeakten ausgekoppelten Jahresgebuhrentaschen nochmals aufgrund von in
den Anmeldeakten gefuhrten patentamtlichen Mitteilungen zu Uberprifen. Denn
die Angestellte B... habe sich in der Ablage und Flhrung der Gebuhrentaschen
besser

ausgekannt als jeder andere Mitarbeiter, so da® zu weiteren Nachfragen keine

Veranlassung bestanden habe.

Die Anmelder beantragen,

den angefochtenen Beschlul aufzuheben und die beantragte

Wiedereinsetzung zu gewahren.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf das schriftsatzliche Vorbringen Bezug ge-

nommen.



Die zulassige Beschwerde ist unbegrindet. Das Deutsche Patent- und Markenamt

hat den Wiedereinsetzungsantrag der Anmelder zu Recht zuriickgewiesen.

Nach § 123 Absatz 1 PatG kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewahrt
werden, wenn eine dem Patentamt gegenlber einzuhaltende Frist, deren Ver-
saumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat,
unverschuldet versaumt wurde, die Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten
nach Wegfall des zur Fristversaumung fuhrenden Umstands beantragt und die

versaumte Handlung nachgeholt werden.

1. Die Frist des § 17 Abs. 3 S. 3 PatG zur Zahlung der dritten Jahresgebihr mit
dem Zuschlag ist versdumt. Die Benachrichtigung vom 03. Februar 1998 wurde
den Anmeldervertretern per Sammelempfangsbekenntnis zugestellt. Innerhalb der
gesetzlichen Frist ging - wie auch die Anmelder einraumen - eine Geblhrenzah-

lung beim Patentamt nicht ein.

2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist zulassig.

Wie die Anmelder glaubhaft vortragen, haben sie und ihre anwaltlichen Vertreter
erst am 30. November 1998 erfahren, dal die Gebuhrenzahlung versaumt war.
Die Zwei-Monats-Frist des §123 Abs. 2 S. 1 PatG endete damit am 30. Januar
1999 (Samstag); der Wiedereinsetzungsantrag ist am 01. Februar 1999 noch
fristgerecht eingegangen. Die versaumte Zahlung ist gleichzeitig nachgeholt wor-

den.

3. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist jedoch unbegrindet. Ein schuldhaftes
Verhalten ihrer anwaltlichen Vertreter, das sich die Anmelder zurechnen lassen
mussen (§ 99 PatG iVm § 51 Abs. 2 ZPO), ist nicht auszuschliel3en.



a) Dem Verfahrensbevollmachtigten hatte bereits bei Unterzeichnung des Schrei-
bens vom 2. Marz 1998 an I... auffallen mussen, da® mehrere seiner Auf-

forderungen bzw Erinnerungen an die Vorauszahlung der 3. Jahresgebuhr er-
folglos geblieben waren und deshalb besondere Aufmerksamkeit walten lassen
mussen. Dabei hatte er erkannt, dal} die in der Benachrichtigung des Patentamts

vom 3. Februar 1998 angegebene Anmelderbezeichnung "U..." nicht mit dem
Namen

der von ihm wegen der Geblhrennachricht angeschriebenen, flir die Anmelderin
gehaltene I... Ubereinstimmte. Dies hatte ihm Anlal gegeben, sich auch die
Handakte vorlegen zu lassen, aus der er die Umschreibung auf die Anmelder
ermitteln konnte. Er hatte sodann im Hinblick auf die mit den Anmeldern getroffene

Absprache uber die Jahresgeblihrenzahlung die Gebuhr sofort zahlen kénnen.

Spatestens aber mit der Unterzeichnung der "2. Erinnerung" vom 16. Juni 1998
hatte der Verfahrensbevollmachtigte hellsichtig werden mussen; denn nunmehr
stand der Eintritt der Ricknahmefiktion unmittelbar bevor. Dies und die zwischen-
zeitliche Untatigkeit der vermeintlichen Anmelderin I... hatte zu ganz besonderer

Sorgfalt bei der Durchsicht der "Gebuhrenakte" verpflichtet, wobei die schon
genannten Widerspruchlichkeiten aufgefallen waren und zu dem erwahnten

Folgeverhalten gefuhrt hatten.

b) Darlber hinaus sieht der Senat einen Organisationsmangel in der Kanzlei der
Verfahrensbevollmachtigten als gegeben an. Mit dem dort eingerichteten System
der ,aus den Anmeldeakten ausgekoppelten Jahresgebuhrentaschen® fuhrt bereits
ein Versehen der Birokraft, ndmlich die unterlassene Anderung der Anmel-
derbezeichnung in der Geblhrenakte nach erfolgter Umschreibung zwangslaufig
zum Erldéschen des Patents. Dieser Ablauf entspricht nicht einer ordnungsgema-
Ren Biroorganisation. Wenn die Uberwachung der Jahresgebiihren getrennt von
den Handakten durchgefuhrt wird, bedarf es einer regelmafigen Abstimmung und
Kontrolle der beiden Systeme, um eine Ubereinstimmung der Daten zu gewahrlei-
sten. Gerade beim bevorstehenden Ablauf der Nachfrist des § 17 Abs.3 PatG darf



es wegen des drohenden Rechtsverlustes nicht bei der Absendung von Erinne-
rungen bleiben, die lediglich aufgrund der Daten der Gebuhrenakte erstellt
werden.. Vielmehr mul} sich der Anwalt jedenfalls im Rahmen dieser letzten Vor-
frist die Handakten vorlegen lassen oder eine andere Malnahme treffen, um
durch einen Datenabgleich Fehler und damit das Erlédschen des Schutzrechts zu
verhindern. Zur Einrichtung eines derartigen Kontrollsystems haben die Anmelder
nichts vorgetragen. Sie berufen sich allein auf ein Fehlverhalten der ansonsten
zuverlassigen Burokraft. worauf es jedoch hier aus den vorgenannten Grinden

nicht ankommt.

Bulhring Hoévelmann Schuster
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