BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 45/00 Verkindet am
27. November 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 34 82 948

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 27. November 2000 durch den Vorsitzenden

Richter Buhring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtiickgewiesen.

Grunde

Die Beschwerdefiuhrerin ist Inhaberin des am 24. Februar 1984 angemeldeten, ua
mit Wirkung fur die Bundesrepublik erteilten europaischen Patents 0 148 549, das
beim Deutschen Patentamt unter der Nummer P 34 82 948 gefuhrt wird.

Am 18. Juni 1997 wurde den Patentanwalten V... und Kollegen,

die sich unter Vorlage einer Vollmacht als Inlandsvertreter fur die

k... Patentinhaberin bestellt hatten, eine Benachrichtigung

nach § 17 Abs 3 PatG hinsichtlich der 14. Jahresgebuhr durch Niederlegung im
Abholfach zugestellt.

Am 2. November 1998 zeigten die Patent- und Rechtsanwalte W...

und Kollegen die Vertretung der Patentinhaberin an und beantragten unter
gleichzeitiger Zahlung der 14. Jahresgeblihr mit dem Zuschlag Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand. Zur Begrindung flhrten sie aus, sie seien am
26. August 1998 von dem Erfinder des Patents, Herrn E..., informiert worden, dafl
der bisherige

Vertreter vor dem Europaischen Patentamt in dem dort anhangigen Einspruchs-
Beschwerdeverfahren betreffend das europaische Patent 0 148 549 die Vertretung
niedergelegt habe. Bei der nachfolgenden Aufnahme der Bearbeitung am
19. September 1998 sei festgestellt worden, dal} der deutsche Teil des euro-
paischen Patents nicht durch sie vertreten werde. Die in eigenem Interesse durch-
gefuhrte Rollenabfrage im Patentamt habe ergeben, da® das deutsche Patent

P 34 82 948 wegen Nichtzahlung der Jahresgebulhr als erloschen gelte. Hiertuber



sei der Erfinder informiert worden. Dieser habe daraufhin am 21. September 1998
telefonisch mitgeteilt, da} das Patent sehr wichtig sei und alles unternommen
werden musse, um es aufrechtzuerhalten. Dem Erfinder sei daraufhin empfohlen
worden, Wiedereinsetzung zu beantragen. Aufgrund seiner Unerfahrenheit in pa-
tentrechtlichen Angelegenheiten sei es jedoch nicht moglich gewesen, bis zum
2. November 1998 die erforderlichen Unterlagen beizubringen, aus denen hervor-

gehe, dal das Patent keineswegs habe aufgegeben werden sollen.

In einem an die Rechts- und Patentanwalte W... und Kollegen

gerichteten Bescheid vom 22. Februar 1999 wies das Patentamt darauf hin, daR
nicht dargelegt worden sei, wann die Patentinhaberin von der Fristversdumung
Kenntnis erlangt habe und welche Umstande dazu gefuhrt hatten, dal} die Zahlung
der 14. Jahresgebuhr unterblieben sei. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung kénne

daher voraussichtlich nicht stattgegeben werden.

Durch Beschlul® des Patentamts vom 15. Juli 1999 wurde der Antrag auf Wieder-

einsetzung zurlckgewiesen und festgestellt, dal® das Patent als erloschen gilt.

Hiergegen legte die Patentinhaberin am 16. August 1999 Beschwerde ein mit dem
Antrag, der Beschwerde abzuhelfen, weil das Patentamt Beschlu? gefal3t habe,
ohne das nachweislich am 15. Juli 1999 eingegangene weitere Fristgesuch zu be-
rucksichtigen. In der Sache machte sie in der Beschwerdeschrift unter Vorlage ei-
ner eidesstattlichen Versicherung von Herrn E... vom 28. Juni 1999

geltend, dal niemals beabsichtigt gewesen sei, das Patent fallenzulassen. Fir die
in zahlreichen Landern geschutzten Patente der Patentinhaberin sei ein k... Pa-
tentanwalt beauftragt

gewesen, der seinen Aufgaben nicht immer nachgekommen sei. Obwohl der
Anwalt die erforderlichen Geldmittel erhalten habe, die Patente
aufrechtzuerhalten, habe er die Jahresgeblhren zum Teil nicht entrichtet. Die Pa-

tentinhaberin treffe somit kein Verschulden an der Fristversaumung. Sie misse



sich auch ein Verschulden des kanadischen Vertreters nicht anrechnen lassen, da

sie mit dessen Verhalten nicht habe rechnen miissen.

Am 16. November 1999 hob das Patentamt den Beschluf3 vom 15. Juli 1999 auf
und ordnete die Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr an, weil das Fristgesuch

nicht bertcksichtigt worden war.

Durch Beschluld vom 10. Februar 2000 wies das Patentamt den Antrag auf Wie-
dereinsetzung erneut zuruck und stellte fest, dal® ein mangelndes Verschulden der
Patentinhaberin an der Versaumung der Frist zur Zahlung der 14. Jahresgebuhr

nicht glaubhaft gemacht worden sei.

Die Patentinhaberin hat durch die Patent- und Rechtsanwalte W...
und Kollegen Beschwerde eingelegt. Diese haben am 6. Oktober 2000 die
Vertretung niedergelegt.

Ausweislich des vom Senat angeforderten Rollenauszugs vom 28. Novem-
ber 2000 sind die Rechts- und Patentanwalte W... und

Kollegen als Vertreter der Patentinhaberin in der Rolle eingetragen.

1. Die Beschwerde ist zulassig.

a) Die Zulassigkeit ist nicht dadurch entfallen, dal} die Patent- und Rechtsanwalte
W... und Kollegen die Vertretung der

auslandischen Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren niedergelegt haben. Die
durch § 25 PatG gebotene Vertretung der Patentinhaberin durch einen im Inland
bestellten Patent- oder Rechtsanwalt ist trotz dieser Niederlegung gewahrleistet,
denn der in der Rolle eingetragene Inlandsvertreter bleibt gemall § 30 Abs. 2

Satz 3 PatG bis zu der auf Antrag erfolgenden Eintragung einer Anderung der



Vertretung in der Rolle als Vertreter berechtigt und verpflichtet (vgl BPatGE 28,
219; Mitt 1995, 357 mwNachw). Vorliegend sind die Patent- und Rechtsanwalte
W... und Kollegen ausweislich des vom

Senat eingeholten Rollenauszugs weiterhin als Inlandsvertreter eingetragen.

b) Daneben ist die Patentinhaberin auch weiterhin von den Patentanwalten V...
und Kollegen vertreten, denen sie Vollmacht

nach § 25 PatG erteilt hat. Die Vollmacht ist von den Vertretern weder
niedergelegt worden noch hat die Bestellung der Patent- und Rechtsanwalte W...
und Kollegen zu einem Erldschen der

Vollmacht gefuhrt. Eine entsprechende Anwendung der fur Anwaltsprozesse
geltenden Vorschrift des § 87 Abs. 1 ZPO, wonach die Vollmacht bei Bestellung
eines neuen Anwalts anstatt des bisherigen erlischt, scheidet im patentamtlichen
und patentgerichtlichen Verfahren aus (stRspr, vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 25 Rdn
33). Die Vollmacht ist auch nicht deshalb unwirksam, weil es vom Patentamt ver-
saumt worden ist, die Patentanwalte V...

und Kollegen nach § 30 Abs. 1 PatG ordnungsgemal} als Inlandsvertreter in der

Rolle einzutragen, denn die Eintragung hat nur deklaratorische Bedeutung.

c) Sind in einem patentamtlichen oder patentgerichtlichen Verfahren mehrere Ver-
treter bestellt, kann nach § 99 Abs. 1 PatG iVm § 84 ZPO jeder fur sich den Betei-
ligten vertreten, ebenso wie auch Zustellungen und Ladungen an jeden der Vertre-

ter erfolgen kdnnen.

2. Die Beschwerde ist jedoch nicht begrindet.

a) Das patentamtliche Verfahren ist zwar insofern nicht ordnungsgemaf durchge-
fuhrt worden, als die Patentabteilung den Beschlu® vom 15. Juli 1999 wegen Ver-
sagung des rechtlichen Gehors der Patentinhaberin im Wege der Abhilfe aufgeho-
ben hat, obwohl sie bei der gebotenen Prifung des in dem angefochtenen Be-
schlu® verfahrensfehlerhaft nicht berticksichtigten Beschwerdevorbringens bereits

erkennen multe, dall der Wiedereinsetzungsantrag in der Sache in Ergebnis kei-



nen Erfolg haben konnte und daher erneut zurtickzuweisen war. Damit hat die Pa-
tentabteilung gegen den Grundsatz verstofen, dald einer Beschwerde nur dann
abgeholfen werden darf, wenn sie sich im Zeitpunkt der Abhilfe (noch) als begrun-
det erweist. Ist dies nicht der Fall, muf3 die Beschwerde gemal § 73 Abs. 4 Satz 3
PatG dem Patentgericht vorgelegt werden.

b) Ungeachtet des fehlerhaften Verfahrensablaufs hat das Patentamt den Wieder-

einsetzungsantrag jedoch zu Recht zurickgewiesen.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird gemal § 123 Abs. 1 PatG gewahrt,
wenn eine dem Patentamt gegenuber einzuhaltende Frist, deren Versaumung
nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, ohne Verschulden

versaumt worden ist.

Die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der 14. Jahresgebuhr versaumt. Sie
ist vom Patentamt mit Bescheid vom 10. Juni 1997 gemal § 17 Abs. 3 PatG be-
nachrichtigt worden, dal} die 14. Jahresgeblhr mit dem Zuschlag in Hohe von ins-
gesamt 1705,-- DM innerhalb von vier Monaten nach dem Ablauf des Zustellmo-
nats zu zahlen ist. Die Nachricht ist den bevollmachtigten Patentanwalten

V... und Kollegen am 18. Juni 1997 durch Niederlegung im

Abholfach zugestellt worden. Damit wurde die viermonatige Frist wirksam in Lauf
gesetzt. Die Patentinhaberin hat die 14. Jahresgebuhr mit dem Zuschlag bis zum
Ablauf dieser Frist am 31. Oktober 1997 nicht gezahlt mit der Folge, dal3 das
Patent gemal § 58 Abs. 3 PatG als erloschen gilt.

Zur Beseitigung dieses Rechtsnachteils hat die Patentinhaberin am Montag, den
2. November 1998 und damit gemal § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG iVm § 193 BGB
innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Frist zur Zahlung der 14. Jahresgebuhr mit
dem Zuschlag am 31. Oktober 1997 Wiedereinsetzung beantragt. Die Wiederein-
setzung ist auch rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten, nachdem die Patentinha-
berin am 19. September 1998 von der Nichtzahlung der 14. Jahresgeblihr Kennt-
nis erlangt hatte, beantragt worden (§ 123 Abs. 2 PatG). Der Antrag mul} jedoch



erfolglos bleiben, weil weder innerhalb der Zweimonatsfrist nach § 123 Abs. 2
Satz 1 PatG noch innerhalb der Jahresfrist nach § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG. Tatsa-
chen vorgebracht worden sind, aus denen sich ergibt, da® die Patentinhaberin
oder Personen, fur die sie einstehen mul}, ohne Verschulden verhindert waren, die
Jahresgebuhr rechtzeitig zu zahlen. Der Wiedereinsetzungsantrag enthalt lediglich
Tatsachen, aus denen sich auf dessen Rechtzeitigkeit schlieen laf3t, sowie Be-
hauptungen Uber die Unerfahrenheit des Erfinders und daruber, dal} es nicht in
seinem Interesse gelegen habe, die Gebulhr nicht zu entrichten. Damit ist ein feh-

lendes Verschulden nicht dargelegt.

Aber auch das spatere Vorbringen der Patentinhaberin, insbesondere soweit es in
der Beschwerdeschrift vom 16. August 1999 und in der gleichzeitig vorgelegten ei-
desstattlichen Versicherung des W...

E... vom 28. Juni 1999 enthalten ist, a3t eine unverschuldete

Versaumung der Frist nicht annehmen. Vielmehr sprechen die dort erfolgten
Angaben flr ein Verschulden des k... Anwalts der

Patentinhaberin. Dieser hat es danach versaumt, die Jahresgebuhrenzahlungen
fur die in mehreren Landern geschutzten Patente der Patentinhaberin ordnungs-
gemal zu uberwachen und die ihm fur die Entrichtung der Gebuhren zur Verfu-
gung gestellten Mittel weisungsgemal} zu verwenden. Da sich die Patentinhaberin
das Verschulden ihres Bevollmachtigten gemaf § 85 Abs. 2 ZPO als eigenes Ver-
schulden zurechnen lassen muf}, kann die beantragte Wiedereinsetzung auch aus

diesen Grunden nicht gewahrt werden.

Die Beschwerde war daher zurlckzuweisen mit der Folge, dall das Patent
P 34 82 948 als erloschen gilt.

Buhring Dr. Schermer Schuster
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