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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 19 110

wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 25. April 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die

Richterin Plschel und die Richterin Dr. Schnurr

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf eine am 11. Mai 1996 eingereichte Anmeldung der S... GmbH erteilte
das Deutsche Patent- und Markenamt durch Beschluss vom 15. November 2002
unter dem Aktenzeichen 196 19 110.6 ein Patent mit der Bezeichnung ,Walzen-
paar‘. Zuvor war die Anmeldung im Patentregister auf die M... GmbH
umgeschrieben worden; im Jahre 2005 erfolgte eine weitere Umschreibung auf die

jetzige Patentinhaberin.

Das Patentamt unterrichtete die Patentinhaberin durch ein Schreiben vom
6. Oktober 2012 daruber, dass die zur Aufrechterhaltung des Patents fallig gewor-
dene 17. Jahresgebtihr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet
worden sei, und dass das Patent erlésche, wenn der Gebuhrenbetrag samt einem
Verspatungszuschlag  (insgesamt  1460,- €) nicht bis  spatestens
30. November 2012 gezahlt werde. Dieses Schreiben war an den patentanwaltli-
chen Vertreter der Patentinhaberin gerichtet (der im vorliegenden Beschwerde-

verfahren nicht die Vertretung ibernommen hat).

Ausweislich der Gebuhrenaufstellung in der elektronischen Akte des Patentamts
wurde ein Betrag in Hohe von 1460,- € auf Grund einer von dem Patentanwalt am
30. November 2012 erteilten Einzugsermachtigung zunachst eingezogen, jedoch
am 9. Januar 2013 wegen Rucklastschrift wieder zurtickgebucht. Der Patentanwalt
wurde mit patentamtlichen Schreiben vom 10. Januar 2013 dartber benachrich-

tigt, dass die Einziehung der Gebuhrenzahlung nicht habe erfolgen kénnen.



Am 31. Juli 2013 entrichtete der Patentanwalt die 18. Jahresgebuhr. Diese Gebuhr
wurde vom Patentamt — abzuglich einer Erstattungsgebihr von 10,-€ - im
Marz 2014 zurlckerstattet. Laut Patentregister veroffentlichte das Patentamt am
17. April 2014 im Patentblatt einen Hinweis darauf, dass das Patent mit Wirkung

vom 1. Dezember 2012 wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr erloschen sei.

Die Patentinhaberin stellte am 2. Juni 2014 durch ihre - auch im vorliegenden Be-
schwerdeverfahren tatigen - rechtsanwaltlichen Vertreter einen Antrag auf Wie-
dereinsetzung in die versdumte Zahlungsfrist. Zur Begrindung gab sie an, sie
habe am 31. Méarz 2014 durch Einsicht in das Register vollig tiberraschend Kennt-
nis von der Léschung erlangt. Wie schon seit vielen Jahren, habe sie auch fir die
Jahre 2012 und 2013 den Gebuhrenbetrag an die von ihr bevollméachtigte Patent-
anwaltskanzlei Uberwiesen. Von dort habe sie auch im Mérz 2014 eine Jahresge-
buhrenerinnerung erhalten. Weshalb es zu der Loschung gekommen sei, habe sie
von der Patentanwaltskanzlei nicht in Erfahrung bringen kénnen. Daraufhin habe
sie am 28. Mai 2014 die Rechtsanwalte mit der Klarung der Angelegenheit betraut.
Diese hétten sich unverziglich mit dem Patentamt in Verbindung gesetzt und da-
bei erfahren, dass die Jahresgebihren aus den beiden Vorjahren nicht gezahlt
worden seien und die aktuelle Jahresgebiihr zur Zahlung anstehe. Uber die Um-
stande und die Ursachen der Nichtzahlung kénne nur spekuliert werden. Es sei zu
vermuten, dass entweder automatisierte Abbuchungsvorgdnge versagt héatten
oder gestort worden seien, oder aber dass ein schuldloses Biroversagen auf
Seiten der Patentanwaltskanzlei vorgelegen habe. Denkbar seien auch Ursachen
im Machtbereich des Patentamts. Vorsorglich reichte die Patentinhaberin am
30. Mai 2014 ein SEPA-Basislastschriftmandat ein, das u. a. die Betrage fur die
17., 18. und 19. Jahresgebuhr umfasste.

In einem Zwischenbescheid der Patentabteilung 14 des Patentamts vom
11. August 2014 hiel3 es, dass der Wiedereinsetzungsantrag wegen Ablaufs der
Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG unzulassig und im Ubrigen

auch unbegriindet sei. Die Patentinhaberin habe nicht dargelegt, durch welche



Umstande sie gehindert gewesen sei, die 13. Jahresgeblihr samt Verspatungszu-

schlag fristgerecht zu entrichten.

Die Patentinhaberin teilte auf diesen Zwischenbescheid mit, der patentanwaltliche
Vertreter habe sich telefonisch darauf berufen, weder von den Mitteilungen vom
6. Oktober 2012 und 10.Januar 2013 noch von der Rickzahlung der
18. Jahresgebiihr Kenntnis erhalten zu haben. Es sei daher davon auszugehen,
dass das Patentamt auf Grund amtsbekannter Probleme mit seiner Software einen
Uberweisungsriicklaufer bzw. die Nichteinlésung von Lastschriften nicht festge-
stellt habe, und dass es allein dem Patentamt zuzurechnen sei, dass die Patentin-
haberin erst am 31. Marz 2014 von der Loschung des Schutzrechts erfahren habe.
Es liege auf der Hand, dass die Patentinhaberin allein deshalb die
17. Jahresgebuhr nicht entrichtet habe, weil sie davon habe ausgehen durfen,

dass diese bereits entrichtet sei.

Durch Beschluss der Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 17. November 2014 wurde der Wiedereinsetzungsantrag wegen Versaumung
der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG zuriickgewiesen. Diese
Frist sei unabhangig davon beachtlich, ob den patentanwaltlichen Vertreter die
Mitteilungen des Patentamts vom 6. Oktober 2012 und 10. Januar 2013 erreicht
hatten oder nicht, und ob die Léschung des Patents im Register nicht schon friher
hatte festgestellt werden kdnnen. Ausschlaggebend sei, dass der Patentanwalt die
Ruckzahlung erhalten habe. Er hatte darauf reagieren und den Sachverhalt aufkla-
ren mussen. Es sei nicht erkennbar, welche Vorkehrungen er in Bezug auf seine
Buchhaltung getroffen habe. Somit sei das Fristversaumnis nicht unentschuldigt.
Auch auf die verspatete Erfassung des Rechtsstands im Register komme es nicht
an, weil diese Eintragungen lediglich rechtsbekundend seien und keinen Einfluss

auf das Entstehen oder Erloschen eines Schutzrechts hatten.



Dagegen richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie beantragt sinnge-

malfs,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung
der 17.Jahresgebihr mit Verspéatungszuschlag stattzuge-

ben.

Zur Begrundung fuhrt sie aus, wenn sich das Patentamt schon des Lastschriftein-
zugsverfahrens bediene, misse es auch sicherstellen, dass dieses System funkti-
oniere, zumindest aber mussten Stérungen feststellbar sein und den Beteiligten
bekannt werden. Nur unter diesen Voraussetzungen kénne die mit der Jahresaus-
schlussfrist bezweckte Rechtssicherheit erreicht werden. Ein Anspruch auf Rick-
gangigmachung der Léschung ergebe sich auch aus einer vom Patentamt zu ver-

antwortenden Amtspflichtverletzung.

In Beantwortung eines gerichtlichen Hinweises vom 26. November 2015 teilte die
Patentinhaberin mit Schreiben vom 1. Februar 2016 mit, ihr seien von ihrem pa-
tentanwaltlichen Vertreter trotz mehrfacher Aufforderung keine Unterlagen zur
Verfligung gestellt worden, die geeignet waren, das Fehlen einer Rickbuchung
glaubhaft zu machen. Fir die Tatsache, dass eine Ruckbuchung nicht stattgefun-
den habe bzw. dass der Patentanwalt von der Rickzahlung unverschuldet keine
Kenntnis gehabt habe, bot sie dessen Vernehmung als Zeuge an. Es erscheine
Uberdies fraglich, inwiefern die elektronische Amtsakte des Deutschen Patent- und
Markenamts zum Nachweis der Gebuhrenriickzahlung herangezogen werden

konne.

Durch weiteren gerichtlichen Hinweis vom 11. Februar 2016 wurde die Patentin-
haberin darauf hingewiesen, dass die zur Begriindung eines Wiedereinsetzungs-
gesuchs geltend gemachten Tatsachen gemaR § 123 Abs. 2 Satz 2 PatG glaub-
haft zu machen sind, und dass die Durchfihrung einer Beweisaufnahme, die nicht



sofort erfolgen kann, als Mittel zur Glaubhaftmachung gemaf § 294 Abs. 2 ZPO
i.V.m. 899 Abs. 1 PatG unstatthaft ist. Der Patentinhaberin wurde anheimge-
stellt, durch Vorlage geeigneter Mittel, etwa einer eidesstattlichen Versicherung
des als Zeuge benannten Patentanwalts und/oder von Kontoausztigen glaubhaft
zu machen, dass die betreffende Jahresgebuhr in Wirklichkeit nicht zurtickerstattet
wurde bzw. dass der Patentanwalt von der Rickzahlung keine Kenntnis hatte und

diese Unkenntnis unverschuldet war.

Dieser weitere Hinweis blieb innerhalb der gesetzten Frist unbeantwortet.

Die Beschwerde ist zuldssig, aber nicht begriindet. Das Patentamt hat den Antrag
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der 17. Jahresgebuhr mit

Verspatungszuschlag zu Recht zurlickgewiesen.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der 17. Jahresgebihr mit Zu-

schlag versaumt.

Die 17.Jahresgebihr war - ausgehend vom Anmeldetag 11. Mai 1996 - am
31. Mai 2012 fallig und konnte in Hohe von 1410,- € (Gebuhrenverzeichnis zum
PatKostG Nr. 312 130) bis zum 31. Juli 2012 bzw. mit einem Verspéatungszuschlag
in Hohe von 50 € (GebVerz Nr. 312 132) bis zum 30. November 2012 bezahlt
werden (8 17 Abs. 1 PatG in der bis zum 31. Marz 2014 gultigen Fassung i. V. m.
83 Abs. 2, 87 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatKostG; § 222 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 188
Abs. 2 BGB).

Eine fristgerechte Zahlung ist nicht erfolgt. Zwar hat die Patentinhaberin am
30. November 2012 - und damit an sich noch rechtzeitig - beim Patentamt eine

Einzugserméchtigung tber den Gebihrenbetrag samt Verspatungszuschlag ein-



gereicht. Doch gem&l 82 Nr.4 PatKostZV in der hier malgeblichen, bis
30. November 2013 geltenden Fassung gilt bei Erteilung einer Lastschrifteinzugs-
ermachtigung der Tag des Eingangs beim Patentamt nur dann als Zahlungstag,
wenn die Einziehung zugunsten der zustandigen Bundeskasse fur das Patentamt
erfolgt. Dass diese Einziehung tatsachlich erfolgt, ist Voraussetzung fir den privi-
legierten Einzahlungstag (vgl. Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., PatKostZzV § 2
Rdn. 28 fur den Fall einer SEPA-Lastschrift) und im Sinne einer auflésenden Be-
dingung fir die Erfullung der Gebuhrenforderung zu verstehen. Diese Vorausset-
zung ist nicht erfullt worden. Denn die zunachst erfolgreiche Einziehung des Ge-
bihrenbetrages zugunsten der Bundeskasse wurde durch die Ricklastschrift wie-
der rickgangig gemacht, so dass sie nicht wirksam war. Eine Zahlung ist erst am

30. Mai 2014 und damit verspatet erfolgt.

Da die 17. Jahresgebuhr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, ist das Patent ge-
maf § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG (in der bis zum 31. Marz 2014 gultigen Fassung) seit

dem 1. Dezember 2012 erloschen.

2. Der wegen Erléschens des Patents und damit eines Rechtsnachteils i. S. v.
§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar statthaft
und auch innerhalb der zweimonatigen Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gestellt.
Ausgehend davon, dass als Zeitpunkt fir den Wegfall des Hindernisses der
31. Mérz 2014 anzunehmen ist, als der jetzige Vertreter das Erldschen des Pa-
tents feststellte, lief die Antragsfrist bis zum 2. Juni 2014, nachdem der
31. Mai 2014 auf einen Sonnabend fiel (§ 222 Abs. 2 ZPO i. V. m. §99 Abs. 1
PatG). Der Antrag wurde auch mit Griinden versehen (8 123 Abs. 2 Satz 2 erster
Halbsatz PatG) und die versaumte Handlung wurde am 30. Mai 2014 ebenfalls
fristgerecht nachgeholt (8 123 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 PatG).

3. Jedoch wurde der Wiedereinsetzungsantrag erst nach Ablauf der in § 123
Abs. 2 Satz 4 PatG bestimmten, im vorliegenden Fall bis zum 30. November 2013

laufenden Jahresausschlussfrist gestellt.



Die Vorschrift des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, wonach ein Jahr nach Ablauf der
versaumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versdumte
Handlung nicht mehr nachgeholt werden kann, hat absoluten Charakter. Sie ver-
folgt mit der Begrenzung der Mdglichkeit der Wiedereinsetzung - wie die entspre-
chende Vorschrift in § 234 Abs. 3 ZPO - im Interesse der Rechtssicherheit den
Zweck, eine unangemessene Verzdgerung von Verfahren zu verhindern und de-
ren rechtskraftigen Abschluss zu gewahrleisten. Auch Billigkeitsgriinde kdénnen
daher nicht bertcksichtigt werden (BPatG BIPMZ 1996, 357, 358; Schulte/Schell,
PatG, a. a. O., 8§ 123 Rdn. 30). Ebenso wenig kommt es darauf an, ob und wann
der Sdumige Kenntnis vom Beginn dieser Jahresfrist erlangt hat, denn diese lauft
als Ausschlussfrist grundsatzlich unabhéngig von Kenntnis und Verschulden des
Saumigen (vgl. Schulte, a.a.O.; Busse/Baumgartner, PatG, 7. Aufl., § 123
Rdn. 66).

Von der Einhaltung dieser Frist kann nur in besonders gelagerten Ausnahmeféllen
abgesehen werden, sofern die Fristiberschreitung auf Umstande zuriickzufuhren
ist, die ausschlie3lich der Sphare des Patentamts zuzurechnen sind (vgl. BPatG
Mitt. 2012, 293 f. — Waschespinne; BPatGE 51, 197, 202 - Uberwachungsvorrich-
tung). Ein solcher Fall liegt nicht vor. Ausweislich seiner elektronischen Akte hat
das Patentamt der Patentinhaberin mit Schreiben vom 10. Januar 2013 das Fehl-
schlagen der Einzugserméchtigung vom 30. November 2012 bzw. die Rucklast-
schrift mitgeteilt und dadurch zu erkennen gegeben, dass das Patent nicht mehr in

Kraft war.

Zugunsten der Patentinhaberin kann nicht angenommen werden, dass die
17. Jahresgebihr in Wirklichkeit nicht zurtickgebucht wurde bzw. dass ihr patent-
anwaltlicher Vertreter von der Rucklastschrift schuldlos keine Kenntnis hatte. Zwar
hat die Patentinhaberin in ihrem Schreiben vom 1. Februar 2016 Entsprechendes
behauptet, jedoch hat sie ihre Behauptung nicht - dem Hinweis des Gerichts vom
11. Februar 2016 entsprechend - gemafld § 123 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG

glaubhaft gemacht (etwa durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des



als Zeuge angebotenen Patentanwalts). Der von ihr angebotene Zeugenbeweis
war, nachdem es sich insoweit nicht um ein prasentes Beweismittel gehandelt hat,
als Mittel der Glaubhaftmachung unzulassig (8 294 Abs.2 ZPO i.V.m. 8§99
Abs. 1 PatG).

Somit gibt es keinen Grund fur die Annahme, dass die Jahresausschlussfrist des
§ 123 Abs. 2 Satz 4 PatG aus ausschliel3lich der Sphare des Patentamts zuzu-
rechnenden Grinden versaumt wurde. Der Anwendung dieser Ausschlussfrist

steht daher im vorliegenden Fall nichts entgegen.

4. Im Ubrigen ware der Antrag auf Wiedereinsetzung auch in der Sache unbe-
grindet. Gemald 8§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darf Wiedereinsetzung nur gewahrt
werden, wenn der Sdumige die Frist ohne Verschulden versdumt hat. Der Vortrag
der Patentinhaberin ist jedoch nicht geeignet, ein ihr gemal 8 85 Abs. 2 ZPO zu-
rechenbares Verschulden ihres patentanwaltlichen Vertreters an der Versaumung
der Frist zur Zahlung der 17. Jahresgebihr mit Verspatungszuschlag auszuschlie-

Ren.

Der elektronischen Akte des Patentamts ist zu entnehmen, dass eine Ricklast-
schrift stattgefunden hat. Demzufolge war eine Einziehung vom Anwaltskonto zu-
gunsten der Bundeskasse zunachst erfolgt, wurde aber wenig spater wieder riick-
gangig gemacht. Eine Rucklastschrift, die u. a. deswegen eintreten kann, weil der
Belastungsbuchung widersprochen wurde oder das Konto nicht die gentgende
Deckung aufwies, fallt grundsatzlich in den Verantwortungsbereich des Zahlungs-
schuldners und ist von diesem zu vertreten. Es sind hier keine Umstande genannt
und glaubhaft gemacht worden, aus denen sich ergeben konnte, dass die Ruck-
lastschrift nicht auf einen vom patentanwaltlichen Vertreter zu verantwortenden
Umstand zuriickgeht. Vielmehr bleiben die Umstande, die zur Ricklastschrift ge-
fuhrt haben, im Unklaren. Ein Antragsteller, der sich auf eine unverschuldete
Saumnis beruft, muss aber im Rahmen seines Wiedereinsetzungsantrags die tat-

sachlichen Ablaufe, aus denen sich ergibt, auf welchen Umstanden die Fristver-
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saumung beruht, verstandlich und geschlossen schildern. Kann ein Antragsteller
eine solche Darstellung nicht liefern, geht dies zu seinen Lasten (st. Rspr., vgl.
BGH NJW 2008, 3501, 3502; BGH, Urt. v. 10. 1. 2013, |1 ZB 76/11, AnwBI 2013,
233; Senatsbeschluss v. 10. 5. 2012, 10 W (pat) 13/11, juris Tz. 17). Vorliegend
oblag der Patentinhaberin, ihren Vortrag, wonach es - entgegen der elektroni-
schen Amtsakte - zu keiner Rucklastschrift gekommen sei, etwa durch Vorlage
von Kontoauszligen des patentanwaltlichen Vertreters glaubhaft zu machen, was

aber nicht geschehen ist.

Ebenso wenig ist der Vortrag, wonach der patentanwaltliche Vertreter von der
Rucklastschrift keine Kenntnis gehabt habe, zum Ausschluss eines Vertreterver-
schuldens hinreichend. Denn mangels konkreter Darlegungen gibt es keine
Grundlage fir die Annahme, dass diese Unkenntnis nicht auf Verschulden des
Vertreters beruht. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Ruckbu-
chung des Betrags nicht bemerkt worden ist, zumal jegliche konkreten Darlegun-
gen fehlen, welche Vorkehrungen bzw. Anweisungen im Biro des patentanwaltli-
chen Vertreters getroffen waren, um auf Informationen tber das Fehlschlagen von
Einzugserméachtigungen in gebotener Weise zu reagieren. In einer Anwaltskanzlei
muss namlich durch geeignete organisatorische MaRRnahmen sichergestellt wer-
den, dass ein so au3ergewohnlicher und bedeutsamer Vorgang wie die Riuckbu-
chung eines Gebuhrenbetrages, der zum Verlust des betroffenen Schutzrechts
fuhren kann, unmittelbar dem Anwalt zur Kenntnis gebracht wird (vgl. zu aul3er-
gewohnlichen Verfahrensgestaltungen bei der Fristenléschung BGH GRUR 2014,

102 — Berghaumaschine).

Somit hatte der Wiedereinsetzungsantrag, selbst wenn die Jahresausschlussfrist
zur Beantragung der Wiedereinsetzung nicht verstrichen wére, keinen Erfolg ge-
habt.

5. Soweit die Patentinhaberin hilfsweise einen Anspruch auf Rickgangigma-
chung der Loschung wegen Amtspflichtverletzung (8 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG)
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geltend macht, kann dies im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens
nicht geprtft werden, da insoweit keine Entscheidungskompetenz des Bundespa-
tentgerichts besteht, 88 13, 71 Abs.2 Nr.2 GVG (vgl. Senatsbeschluss vom
6. April 2006 — 10 W (pat) 2/05, BPatGE 49, 214 — Unvollstandige Recherche,
unter 11.B2d).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn geriigt 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,
einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,
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 mindlichen 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 Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
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schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Plschel Dr. Schnurr

pro



