BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 18/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent P 36 13 871
wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

BPatG 152

6.70



hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Buhring sowie

die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde

Am 12. Juli 1993 wurde der Patentinhaberin das Patent mit dem Gegenstand
"Verfahren und Anlage zur Durchfuhrung des Verfahrens zum Betreiben einer
Anlage zur Nutzung von Windenergie" erteilt. Als Vertreter waren seit der Anmel-
dung - Vollmacht vom 18. April 1986 - die Patentanwalte S... und P...

bestellt. An diese war auch der Erteilungsbeschlufd gerichtet.

Unter dem 5. August 1996 versandte das Patentamt eine Benachrichtigung ge-
maR § 17 Abs 3 PatG hinsichtlich der 11. Jahresgebuhr. Diese Benachrichtigung
war ebenfalls an die Patentanwalte S... & Partner gerichtet, sie tragt als Hinweis

auf die Art der beabsichtigten Zustellung den Vermerk "Sammelempfangs-

bekenntnis".

Die 11. Jahresgebuhr wurde nicht bezahlt. Das Patentamt vermerkte deshalb in

den Akten, dal® die Anmeldung zum 1. Januar 1997 als zuriickgenommen gelte.

Am 23. Juli 1999 erfuhr die Patentinhaberin, die eine Adressenanderung mitgeteilt
hatte, dal® das streitgegenstandliche Patent wegen Nichtzahlung der 11. Jahres-
gebuhr erloschen sei. Sie stellte daraufthin am 20. September 1999 Antrag auf

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und legte diesem Antrag einen Scheck zur



Bezahlung der 11., 12. und 13. Jahresgeblhr bei. Sie hat zur Wiedereinsetzung
folgendes vorgetragen: |hr Vertreter fur das Verfahren vor dem Patentamt sei nicht
Patentanwalt S... , sondern Patentanwalt P... gewesen.

Die Patentanwalte S... und P... hatten sich 1990 getrennt und Patent-

anwalt P... habe sich der Kanzlei R... & Partner angeschlossen. Im

Jahre 1994 habe sie, die Patentinhaberin sich entschlossen, die Einzahlung der
Jahresgebuhr in eigener Regie in der Annahme vorzunehmen, dal} das Patentamt
auf einen drohenden Rechtsverlust aufmerksam mache. Ein entsprechendes
Erinnerungsschreiben habe sie aber nicht erhalten. Im Jahr 1995 sei sie nach
Ismaning umgezogen und habe dies auch dem Patentamt mitgeteilt. Sie habe
Gebuhrennachrichten nicht erhalten. Ein Betrag von 1.300,-- DM, den sie 1998 fur
die 13. Jahresgebuhr entrichtet habe, sei zwar zurtickgezahlt worden, aber bei ihr

nicht angekommen.

Mit Bescheid vom 22. Oktober 1999 teilte das Patentamt der Patentinhaberin mit,
dall die Benachrichtigung vom 5. August 1996 an die in der Rolle als Vertreter
eingetragenen Patentanwalte S... & P... zugestellt worden sei, da eine

Anderung der Bevollmachtigten nicht beantragt worden sei.

Am 8. Dezember 1999 stellte die Patentinhaberin durch ihren Verfahrensbevoll-
machtigten erneut Wiedereinsetzungsantrag. Die Nachricht vom 05. August 1996
habe nicht an Patentanwalt S... zugestellt werden dirfen. Dieser und/oder Pa-
tentanwalt P... hatten die Nachricht nicht weitergeleitet. Die Patentinha-

berin sei deshalb selbst gegenuber dem Patentamt tatig geworden und habe die
Vollmacht konkludent widerrufen. Im Ubrigen sei die beantragte Wiedereinsetzung
auch von Amts wegen zu gewahren. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn
die Versaumung der Jahresfrist ausschlie8lich im Verschuldensbereich der Be-
horde oder des Gerichts liege. Hier hatten dem Patentamt durch das eigene Ta-
tigwerden der Patentinhaberin Anhaltspunkte vorgelegen, aus denen es habe
entnehmen kénnen, dal Patentanwalt Dr. S... nicht mehr zustellungsbevoll-

machtigt gewesen sei. Aullerdem seien die jahrlichen Zahlungen von der Kanzlei



R... & Partner getatigt worden. Anhand dieser Umstande habe das Patentamt
davon ausgehen missen, dal Patentanwalt Dr. S... nicht mehr mit der Uberwa-

chung des Patents beauftragt gewesen sei.

Durch Beschlu® vom 20. Dezember 1999 hat das Patentamt den Wiedereinset-
zungsantrag unter Bezugnahme auf den vorangegangenen Bescheid vom

22. Oktober 1999 zurickgewiesen.

Mit der Beschwerde vertritt die Patentinhaberin weiter die Auffassung, dal} die
Voraussetzungen fur die Gewahrung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
vorliegen. Erganzend tragt sie vor, dal} Patentanwalt S... die Benachrichtigung
zwar an Patentanwalt P... weitergeleitet, dieser sie aber nicht informiert

habe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegrindung vom

28. Februar 2000 Bezug genommen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben.

Der Senat hat bei den Patentanwalten S... und P... Ermittlungen Uber

das Datum und die Art und Weise der Zustellung der Benachrichtigung vom
5. August 1996 angestellt. In diesem Zusammenhang wird auf den Schriftsatz des
Patentanwalts P... vom 16. August 2000 und den des Patentanwalts

S... vom 4. September 2000 jeweils nebst Anlagen verwiesen.



Die zulassige Beschwerde ist unbegrundet. Das deutsche Patent- und Markenamt

hat den Wiedereinsetzungsantrag der Patentinhaberin zu Recht zurtickgewiesen.

Nach § 123 Abs 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. Dabei muly die Wiedereinsetzung grundsatzlich
innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des zur Fristversaumung fuhrenden
Umstands beantragt und die versaumte Handlung nachgeholt werden. Spatestens
ein Jahr nach Ablauf der versaumten Frist ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung
unstatthaft.

1. Die Frist des § 17 Abs 3 Satz 3 PatG zur Zahlung der 11. Jahresgebuhr mit
dem Zuschlag ist versaumt. Die Benachrichtigung des Patentamts vom
5. August 1996 ist ordnungsgemal zugestellt worden, so dal} die Frist wirksam in
Lauf gesetzt wurde. Die Ermittlungen des Senats hierzu haben ergeben, dal} die
Nachricht an Patenanwalt Dr. S... am 14. August 1996 zugestellt worden ist.

Dies ist durch die von Patentanwalt Dr. S... vorgelegte Kopie des Sammel-
empfangsbekenntnisses vom 14. August 1996 belegt. Dr. S... hat die Nachricht

an Patentanwalt P... weitergeleitet, der sie am 19. August 1996 erhalten

hat. Dies ergibt sich aus der von Patentanwalt P... vorgelegten Kopie der

ihm Ubersandten Nachricht, die den Eingangsstempel 19. August 1996 tragt. Nach
eigenen Angaben hat Patentanwalt P... schliel3lich am 20. August 1996

die Nachricht an die Patentinhaberin gesandt. Diesen Vortrag belegt er mit einer
Fotokopie der entsprechenden Seite seines Postausgangsbuches. Der weitere
Verbleib der Benachrichtigung, die die Anmelderin nach deren Angaben nie

erreicht hat, ist ungewil}.



Damit steht zunachst fest, dall das Patentamt die Benachrichtigung an einen der
in der Rolle als Vertreter eingetragenen Patentanwalte unter deren - ehemals -
gemeinsamer Anschrift zugestellt hat. Diese Zustellung ist wirksam, denn das
Patentamt hat an den richtigen Zustellungsadressaten zugestellt. Ob aus der Sicht
der Patentinhaberin Patentanwalt P... der eigentliche Vertreter war und

dal} sich die Patentanwalte Dr. S... und P... zum Zeitpunkt der Zu-

stellung bereits getrennt hatten bzw das Mandatsverhaltnis zur Patentinhaberin
geendet hatte, ging weder aus der urspringlich vorgelegten Vollmacht hervor,
noch war es dem Patentamt im vorliegenden Verfahren bekannt. Eine entspre-
chende Mitteilung der Anmelderin ist erst am 21. Juni 1999 eingegangen; die von
der Anmelderin als Anlagen A6, A7, A8, A10 vorgelegten Mitteilungen an das
Patentamt betreffen andere Patentanmeldungen. Die Anmelderin durfte nicht da-
von ausgehen, daR das Patentamt von sich aus Mitteilungen Uber eine Anderung
der Verfahrensbevollmachtigung zu anderen anhangigen Anmeldeverfahren wei-
terreichte. Dies ist schon deswegen unzulassig, weil ein Anmelder seine Vertre-
tung bzw. Bevollmachtigung von Rechts- oder Patentanwalten in den einzelnen
Anmeldeverfahren unterschiedlich gestalten kann; eine in allen Verfahren Uber-
einstimmende Bevollmachtigung ist nicht zwingend. Auch kann ein Anmelder ne-
ben seinen standigen Verfahrensbevollmachtigten einen Dritten mit bestimmten
Geschaften, insbesondere mit der Uberwachung und Zahlung der Jahresgebiihren
betrauen. Das Patentamt mufdte hier deshalb nicht von einer Beendigung des
Mandatsverhaltnisses zu den Patentanwalten S... und P... ausgehen,

nur weil Gebuhren von einer anderen Kanzlei bezahlt wurden. Es ist in derartigen
Fallen vielmehr auf eine eindeutige Mitteilung des Anmelders angewiesen, die in

diesem Verfahren jedenfalls nicht vorlag.

2. Da sonach die Benachrichtigung gem § 17 Abs. 3 PatG ordnungsgemal’ zuge-
stellt worden und die gesetzte Frist fruchtlos verstrichen ist, kommt grundsatzlich
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Betracht, denn die Benachrichtigung ist

- aus welchen Grinden auch immer - nicht an die Anmelderin gelangt.



Die Gewahrung der Wiedereinsetzung scheitert aber schon an dem Ablauf der
Jahresfrist des § 123 Abs. 2 S. 4 PatG. Dabei handelt es sich um eine absolute
Ausschluffrist, die unabhangig von Kenntnis und Verschulden lauft (Busse, PatG,
5. Aufl. § 123 Rdnr. 66 mwN) und eine Wiedereinsetzung spater als ein Jahr nach
Verstreichen der Frist ausschlie3t. Die Jahresfrist ist am 31. Dezember 1997 ab-
gelaufen, so dal® der Wiedereinsetzungsantrag vom 20. September 1999 ver-

spatet und damit unstatthaft ist.

Die Wiedereinsetzung von Amts wegen kommt ebenfalls nicht in Betracht, weil in
einem solchen Fall Voraussetzung ist, dal} die versaumte Handlung innerhalb der
Antragsfrist nachgeholt wurde. Bereits dies trifft nicht zu, denn die frUheste Zah-
lung, die die Patentinhaberin nach Ablauf der Zahlungsfrist geleistet hat und die
die 11. Jahresgebuhr abdecken konnte, ist am 04. Mai 1998 bei dem Patentamt
eingegangen und damit nach Ablauf der Jahresfrist gemald § 123 Abs. 2 S. 4
PatG. Abgesehen davon hatten dem Patentamt innerhalb der Antragsfrist auch die
entschuldigenden Umstande bekannt gewesen sein mussen. Das trifft ebenfalls
nicht zu, denn - wie ausgefuhrt - hat das Patentamt an den richtigen Adressaten
zugestellt. Inm war nicht bekannt, dal® die Gebuhrennachricht - angeblich - auf
dem Postweg verloren gegangen war. Eine Wiedereinsetzung von Amts wegen
bloRen Behdrdenverschuldens sieht das Gesetz - entgegen der Meinung der
Patentinhaberin - nicht vor. Im Ubrigen liegt - wie ausgeflhrt - weder die Versau-
mung der gesetzten Frist des § 17 Abs. 3 S. 3 PatG noch die der Jahresfrist des
§123 Abs. 2 S. 4 PatG im Verantwortungsbereich des Patentamts.

Buhring Dr. Schermer Schuster
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