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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das europaische Patent 0 656 342
(DE 694 12 434)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 27. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schilke sowie den

Richter Knoll und die Richterin Pischel

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberinnen wird zuriickgewiesen.

Grinde

Mit ihrer Beschwerde wenden sich die Patentinhaberinnen gegen die Entschei-
dung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Januar 2001, mit der eine
beantragte Wiedereinsetzung von Amts wegen in die versaumte Frist zur Zahlung

der 5. Jahresgebuhr zurlickgewiesen worden ist.

Die Beschwerdefiihrerinnen sind eingetragene Inhaberinnen des am 16. Novem-
ber 1994 angemeldeten, ua mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 0 656 342 (DE 694 12 434).

Nachdem die 5. Jahresgebuihr fur dieses Patent nicht innerhalb der zuschlagfreien
Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Falligkeit bezahlt worden war, hat das Pa-
tentamt mit Schreiben vom 7. April 1999, beim Verfahrensbevollmachtigen einge-
gangen am 19. April 1999, gemal® § 17 Abs 3 Satz 3 PatG darauf hingewiesen,
dass das Patent erlischt, wenn die Jahresgebuhr nicht innerhalb einer Frist von
vier Monaten nach Zustellung des Bescheids entrichtet wird. Es erfolgte keine
Zahlung. Erst mit Schriftsatz vom 29. November 2000 haben die Patentinhaberin-
nen Abbuchungsermachtigung wegen dieser Gebuhr erteilt. Im Ubrigen haben sie
beantragt, ihnen wegen der versaumten Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebuhr von

Amts wegen Wiedereinsetzung zu gewahren.



Diesen Antrag hat die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts
mit Beschluss vom 2. Januar 2001 zurickgewiesen. Eine Wiedereinsetzung in die
versaumte Zahlungsfrist sei zwar moglich, wenn das Patentamt ein Verschulden
an der Fristversaumung treffe. Dies sei aber nicht der Fall. Daraus, dass eine Ko-
pie der Patentamtsbenachrichtigung vom 7. April 1999, versehen mit Kommenta-
ren in der englischen Sprache beim Patentamt eingegangen sei, konne ein Ver-
schulden des Patentamts nicht hergeleitet werden. Es habe flr das Patentamt kei-
ne Veranlassung bestanden, dieses Schreiben einer besonderen Wirdigung zu
unterziehen, zumal die englischen AuRerungen im Hinblick auf § 126 PatG unbe-
achtlich seien. Auch die nicht erfolgte Riuckzahlung der 6. Jahresgebuhr stelle in
diesem Zusammenhang keinen Verstoly gegen die Sorgfaltspflichten des Amtes

dar. Dies sei auch nicht ursachlich fur die Fristversaumung gewesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberinnen mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent von

Amts wegen in den vorherigen Stand wiedereinzusetzen.

Sie sind der Auffassung, das Patentamt hatte von Amts wegen Wiedereinsetzung
gewahren mussen. Fur die Mitarbeiter des Amtes bestehe eine Mitwirkungspflicht,
wenn ersichtliche Irrlaufer in das Amt gelangten. Um einen solchen habe es sich
bei dem am 17. Mai 1999 per Telefax beim Amt eingegangenen Schriftstiick ge-
handelt. Darauf befanden sich AuBerungen der Verfahrensbevollmachtigten und
der Patentinhaberin G.... Derartige Benachrichtigungen des Amtes,

die an Patentanwalte adressiert seien, schicke kein verninftig denkender Patent-
inhaber an das Patentamt zuruck, wie dies hier geschehen sei. Der Mitarbeiter des
Patentamts hatte dieses Schreiben als Irrlaufer erkennen kdnnen und an die Ver-
fahrensbevollmachtigten weiterleiten mussen, was zur Folge gehabt hatte, dass
dann auch die Gebuhr rechtzeitig gezahlt worden ware. Ein weiterer Verstol} ge-
gen die Sorgfaltspflichten liege darin, dass die bereits am 2. November 1999 ein-

gezahlte 6. Jahresgebuhr bis zum Ablauf der Jahresfrist fur die Stellung des Wie-



dereinsetzungsantrages nicht zurlickgezahlt worden sei. Wenn in Bezug auf die
Wiedereinsetzung schon so hohe Sorgfaltserfordernisse fur den Anwalt gelten
wurden, so mussten die gleichen Anforderungen auch fur die Mitarbeiter des Pa-

tentamts gelten bzw an deren Flhrung und Organisation gestellt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Patentamtsakten 694 12 434 und

die im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsatze verwiesen.

Die Beschwerde der Patentinhaberinnen ist statthaft, § 73 Abs 1 PatG. Sie ist
auch ansonsten zuldssig, insbesondere form- und fristgerecht eingereicht worden,
§ 73 Abs 2 PatG. In der Sache hat sie aber keinen Erfolg. Die Patentabteilung hat
eine Wiedereinsetzung in die versaumte Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebuhr im

Ergebnis zu Recht versagt.

Die Patentinhaberinnen haben die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebuhr ein-
schliel3lich des tarifmalligen Zuschlags gemal § 17 Abs 3 PatG aF (Fassung bis
31. Dezember 2001), die durch die Zustellung der Benachrichtigung vom
7. April 1999 am 19. April 1999 in Gang gesetzt worden ist und mit Ablauf des
31. August 1999 geendet hat, versaumt. Dies hat zur Folge, dass das Patent erlo-
schen ist, § 20 Abs 1 Nr 3 PatG.

Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebuhr
konnte von den Patentinhaberinnen nach dem 31. August 2000 schon deshalb
nicht mehr in zulassiger Weise gestellt werden, weil die Jahresfrist des § 123
Abs 2 Satz 4 PatG, die eine gesetzliche Ausschlussfrist darstellt (vgl dazu Schulte,
PatG, 6. Aufl, § 123 Rdn 54; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl, § 234 Rdn 12), zu die-
sem Zeitpunkt abgelaufen war. Sofern in dem drei Monate nach Ablauf dieser Frist

eingereichten Schriftsatz des Verfahrensbevollmachtigen vom 29. November 2000



ein entsprechender Wiedereinsetzungsantrag gesehen werden konnte, ware die-

ser wegen § 123 Abs 2 Satz 4 PatG als unzulassig zurickzuweisen.

Aber auch eine Wiedereinsetzung ohne formellen Antrag bzw - wie vorliegend -
auf bloRe Anregung einer Verfahrensbeteiligten von Amts wegen scheitert im Hin-
blick auf den Ablauf der Jahresfrist. Zwar kann nach § 123 Abs 2 Satz 3 PatG
Wiedereinsetzung grundsatzlich auch ohne Antrag gewahrt werden. Vorausset-
zung hierfur ist jedoch, dass die versaumte Handlung nachgeholt wird. Die Aus-
schlussfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG erfasst aber auch die Mdglichkeit, ver-
saumte Handlungen - hier die Zahlung der Jahresgebuhr - nachzuholen. Die Jah-
resfrist war zum 31. August 2000 abgelaufen, wobei zu diesem Zeitpunkt die Zah-
lung der 5. Jahresgebuhr unstreitig nicht im Sinne der §§ 1, 3 PatGebZV bewirkt
war. Demzufolge konnte die Zahlung durch den am 30. November 2000 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Abbuchungsauftrag auch nicht
mehr in zulassiger Weise nach § 1 Nr 1c iVm § 3 Nr 2 PatGebZV nachgeholt wer-

den.

Aus Grunden der Rechtssicherheit lauft die Jahresfrist unabhangig von der Kennt-
nis des Saumigen auch dann, wenn eine unverschuldete Verhinderung fortdauern
wurde (vgl Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl, § 123 Rdn 54). Nach der klaren gesetz-
lichen Regelung kommt deshalb eine Wiedereinsetzung in die versaumte Frist zur
Zahlung der 5. Jahresgebuhr schon wegen des Ablaufs der Jahresfrist des § 123
Abs 2 Satz 4 PatG nicht in Betracht. Dies gilt - wie bereits ausgefuhrt - unabhangig
von einem moglichen Verschulden des Saumigen. Insofern ist die Argumentation
im angefochtenen Beschluss, die auch auf ein Verschulden des Patentamts ab-
stellt, aus zwei Grinden verfehlt. Zum einen kommt es nach Ablauf der Jahresfrist
des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG auf ein wie auch immer geartetes Verschulden nicht
mehr an. Zum anderen kommt es grundsatzlich nicht darauf an, ob dem Patentamt
irgendein Fehler unterlaufen ist. Vielmehr ist mal3geblich, ob eine die Wiederein-
setzung begehrende Beteiligte ohne Verschulden verhindert war, ein Frist einzu-
halten, § 123 Abs 1 Satz 1 PatG. Eine fehlerhafte Verfahrensweise des Patent-



amts kann nur dann bei der Entscheidung Uber die Wiedereinsetzung entschei-
dungserheblich werden, wenn diese sich in relevanter Weise auf die Nichteinhal-
tung der Frist bzw auf das Verschulden in Bezug auf die Fristversaumung durch

die Beteiligte auswirkt.

Ob eine Wiedereinsetzung nach Ablauf der Ausschlussjahresfrist des § 123 Abs 2
Satz 4 PatG entgegen dem klaren und keine Ausnahme vorsehenden Wortlaut der
Vorschrift in besonderen Ausnahmefallen in Betracht kommt, kann dahinstehen.
Denn selbst wenn diese Frage zu bejahen ware, ist ein solcher Ausnahmefall hier
jedenfalls nicht gegeben. Im Hinblick auf den Sinn und Zweck der Ausschlussjah-
resfrist, namlich Rechtssicherheit fur den Rechtsverkehr zu gewahrleisten, kommt
eine Wiedereinsetzung nach Ablauf der Frist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG namlich
allenfalls dann in Betracht, wenn eine Beteiligte an der Einhaltung der Frist gera-
dezu gehindert worden ware. Dies kame hier etwa in Frage, wenn das Patentamt

irrtmlich mitgeteilt hatte, dass die fragliche Gebuhr bereits gezahlt sei.

Solche Ausnahmeumstande sind aber nicht gegeben. Es kann noch nicht einmal
von einem fehlenden Verschulden der Beteiligten ausgegangen werden, das eine
Wiedereinsetzung nach § 123 Abs 1 Satz 1 PatG innerhalb der Jahresfrist des
§ 123 Abs 2 Satz 4 PatG ermdglicht hatte. Die Handlungsweisen der Verfahrens-
bevollmachtigten und der Patentinhaberin G... waren in mehrfacher

Hinsicht unter dem Gesichtspunkt der Fristwahrung der Zahlungsfrist risikobehaf-

tet bzw von eigenem, fur die Fristversaumung ursachlichem Verschulden gepragt.

Zum einen war es unter diesem Gesichtspunkt nicht unproblematisch, dass die
Verfahrensbevollmachtigten in ihrer Mitteilung an die Patentinhaberin Uber die zu
zahlende Gebuhr nicht auf eine konkrete WillensauRerung seitens der Mandantin
bestanden, sondern das bloRe Schweigen dahingehend gedeutet haben, dass
seitens der Verfahrensbevollmachtigten nichts unternommen werden soll. Dies gilt
auch dann, wenn die Mandantin darauf - wie vorliegend - hingewiesen wird (vgl

hier Bl 21 der Patentamtsakten "We shall take no actions unless instructed to the




contrary"). Ein solches Vorgehen mag aus Grinden der Vereinfachung haufig
praktiziert werden. Es birgt aber erhebliche Risiken, die sich im vorliegenden Fall
letztlich auch verwirklicht haben. Der Verfahrensbevollmachtigte gibt mit einer sol-
chen Verfahrensweise die Fristenkontrolle aus der Hand. Es kann dahinstehen, ob
diese Verfahrensweise bereits als relevanter und gemaly § 99 Abs 1 PatG iVm
§ 85 Abs 2 ZPO zurechenbarer Sorgfaltsversto® iSd § 123 Abs 1 Satz 1 PatG
angesehen werden kann. Denn die Patentinhaberin G... selbst hat

ihre Anweisung zur Vornahme der Zahlung irrtumlich an die falsche Faxnummer
gefaxt, namlich nicht an die ihres Verfahrensbevollmachtigten, sondern an die des
Patentamts. Weiter hat sie auch nicht anhand einer Ruckmeldebestatigung uber-
pruft, ob ihre Weisung angekommen ist und durchgefuhrt wird. Da ihr die Gebuhr
in der Folgezeit wohl auch nicht in Rechnung gestellt worden ist, ware auch dies
Anlass fur eine Ruckfrage beim Verfahrensbevollmachtigten gewesen, die offen-
sichtlich unterblieben ist. Mit diesem Verhalten wird die Patentinhaberin den
Anforderungen, die an eine sorgfaltige Beteiligte bei fristwahrenden Gebuhrenzah-
lungen zu stellen sind, nicht gerecht. Darin liegt ein Verschulden iSd § 123 Abs 1
Satz1 PatG, das bereits einer regularen Wiedereinsetzung entgegensteht.
Entschuldigungsgrinde fur diese Irrtimer bzw Unterlassungen haben die Patent-
inhaberinnen weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht.

Abgesehen davon, dass etwaige nachfolgende Fehler seitens der Mitarbeiter des
Patentamts die mangelnde Sorgfalt seitens der Patentinhaberin nicht entfallen las-
sen, kann dem Patentamt entgegen der Auffassung der Patentinhaberinnen auch
kein relevanter Sorgfaltsverstol3 angelastet werden. Zunachst ist festzustellen,
dass sich die Mitteilungen des Verfahrensbevollmachtigten und der Patentinhabe-
rin G..., die diese auf dem Bescheid des Patentamts vom

7. April 1999 geschrieben haben und per Telefax wechselseitig ausgetauscht ha-
ben bzw austauschen wollten, schon rein optisch kaum vom Bescheidstext abhe-
ben. Die mit Schriftsatz vom 29. November 2000 eingereichte Fotokopie des Pa-
tentamtsbescheids mit den wechselseitigen Mitteilungen (Bl 47 der Patentamtsak-

ten) erweckt demgegenuber einen unzutreffenden Eindruck, weil insbesondere die



von Frau C... unterzeichnete Nachricht dort auffallig eingerahmt und dadurch
hervorgehoben ist, was bei dem zu den Akten gelangten fraglichen Telefax (Bl 21
der Patentamtsakten) nicht der Fall ist. SchlieBlich kann man dem Telefax
abgesehen von dem Inhalt des Patentamtsbescheids nicht ohne weiteres entneh-
men, wer wem welche Mitteilung macht bzw Weisung erteilt, denn weder die Ver-
fahrensbevollmachtigten noch die Patentinhaberin haben ihre Mitteilung fur einen
AuBenstehenden hinreichend klar identifizierbar gekennzeichnet. Das Verstandnis
wird ferner dadurch zusatzlich nicht unerheblich erschwert, dass die Mitteilungen
in englischer Sprache gehalten sind. Die jeweiligen Nachrichten kénnen schliel3-
lich mangels Datierung noch nicht einmal in zeitlicher Hinsicht eingeordnet wer-
den. Bei dieser Sachlage kann nicht erwartet werden, dass die Mitarbeiter des Pa-
tentamts akribisch ermitteln, ob auf Bescheidstexten des Amts wechselseitig Mit-
teilungen zwischen Beteiligten und deren Verfahrensbevollmachtigten ausge-
tauscht werden sollen, von denen moglicherweise eine fehlgeleitet ist. Demzufolge
kann hier auch nicht erwartet werden, dass die fehlgeleitete Nachricht an den rich-

tigen Empfanger weitergesandt wird.

Schliel3lich kann auch der Umstand, dass die am 2. November 1999 - mehr als
zwei Monate nach Ablauf der allerletzten, eine Patentldschung nach § 20 Abs 1
Nr 3 PatG noch vermeidenden Zahlungsfrist fur die 5. Jahresgebuhr - gezahlte
6. Jahresgeblhr vom Patentamt nicht umgehend wieder zurlickgezahlt worden ist,

nicht ursachlich flr die bereits zuvor eingetretene Fristversaumung sein.

Schilke Puschel Knoll
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