BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 705/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Geschmacksmuster M 93 02 674.9
wegen Gebuhrenrickzahlung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Marz 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schilke sowie die

Richterinnen Plischel und Schuster

beschlossen:

BPatG 152
10.99



1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Musterregisters
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2001
aufgehoben. Die Ruckzahlung des Zuschlags zur Verlange-
rungsgebuhr wird angeordnet.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegeblhr wird zu-

ruckgewiesen.

Grinde

Am 29. Marz 1993 ging beim Patentamt der Antrag auf Eintragung einer 37 Muster
umfassenden Sammelanmeldung mit der Bezeichnung "Schneidteile fir Rasen-

maher" ein, die anschlieRend in das Musterregister eingetragen wurde.

Am Montag, den 30. Marz 1998 zahlte die Geschmacksmusterinhaberin einen Be-
trag von 2.850,- DM fur die Verlangerung der Schutzdauer von 19 im einzelnen

genannten Mustern auf zehn Jahre.

Der daraufhin zunachst ergangene Beschluss des Musterregisters vom Au-
gust 1998, in dem festgestellt worden ist, dass die Verlangerungsgeblhr nicht
rechtzeitig gezahlt worden und deshalb der tarifliche Zuschlag fallig geworden sei,
wurde durch Beschluss des Senats 10 W (pat) 701/99 vom 31. Juli 2000 aufgeho-
ben mit der Begriundung, dass das Musterregister zu einem derartigen feststellen-

den Beschluss mangels gesetzlicher Grundlage nicht befugt gewesen sei.

Am 20. August 1998 zahlte die Geschmacksmusterinhaberin den Zuschlag zur
Verlangerungsgebuhr in Hohe von 285,- DM. Das Musterregister teilte ihr darauf-
hin mit, dass die Verlangerung der Schutzdauer fur die 19 genannten Muster auf
10 Jahre in das Musterregister eingetragen worden sei. Mit Schriftsatz vom 7. No-

vember 2000 stellte die Geschmacksmusterinhaberin, wie zuvor schon im Be-



schwerdeverfahren 10 W (pat) 701/99, den Antrag auf Rickzahlung der Zusatzge-
buhr zur Verlangerungsgebuhr.

Durch Beschluss vom 5. Januar 2001 hat das Musterregister des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts den Antrag auf Rickzahlung des Zuschlags zur Verlange-
rungsgebuhr zurickgewiesen. Zur Begrundung ist ausgefuhrt, die Zahlung der
Verlangerungsgebuhr sei erst nach Ablauf der Schutzdauer, die am Sonntag, den
29. Marz 1998 geendet habe, erfolgt, so dass der tarifmalige Zuschlag fallig ge-
worden sei. Die Vorschrift des § 193 BGB finde keine Anwendung, wie der Rege-
lungszusammenhang von § 9 Abs 3 Satz 1 und Satz 2 GeschmMG deutlich ma-
che. Die Schutzdauer ende, ohne dass es darauf ankame, ob das Fristende auf ei-
nen Sonn- oder Feiertag falle. Der zwingende Wortlaut von § 9 Abs 3 GeschmMG

verlange eine Entrichtung der Gebuhr vor dem Ablauf der Schutzdauer.

Hiergegen wendet sich die Geschmacksmusterinhaberin mit der Beschwerde. Sie
tragt vor, dass auf die Frist des § 9 Abs 3 Satz 1 GeschmMG die Vorschrift des
§ 193 BGB anwendbar sei. § 9 GeschmMG regle ersichtlich zwei Tatbestande,
namlich die Schutzdauer und die Falligkeit der Verlangerungsgebuhr, und diese
konnten zu verschiedenen Zeitpunkten ablaufen, wie sich auch aus einer Ent-
scheidung des Reichspatentamts aus dem Jahr 1929 zum WZG ergebe (BIPMZ
1930, 326). Auch bei den Zahlungsfristen der anderen Schutzrechte wie zB nach
dem Patentgesetz oder nach dem Markengesetz sei stets § 193 BGB anwendbar.
Eine Verlangerung der Zahlungsfrist auf den nachsten Werktag sahen nicht nur
nationale Vorschriften, sondern zB auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung
(Regel 72 GemeinschaftsmarkenDVO), das Europaische Patentibereinkommen
(Regel 85, 85a AusfO EPU), das Haager Musterabkommen (Regel 27.4 AusfO
HMA) und das Wiener Abkommen Uber den Schutz typographischer Schriftzei-
chen (Regel 21.4 AusfO WienerA) vor.



Die Geschmacksmusterinhaberin beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Zu-
schlagsgebuhr zur Verlangerungsgebihr sowie die Beschwer-

degebuhr zuruckzuzahlen.

Die Beschwerde ist zulassig und begrindet. Die Geschmacksmusterinhaberin hat
einen Anspruch auf Ruckzahlung des Zuschlags zur Verlangerungsgebuhr fur das

6. bis 10. Schutzjahr, denn ein Zuschlag ist nicht fallig geworden.

Bei der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung fir die Verlangerung der Schutzdauer ei-
nes Geschmacksmusters gemal® § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG aF findet
§ 193 BGB Anwendung. Die am Montag, den 30. Marz 1998 erfolgte Zahlung ist
noch rechtzeitig im Sinne der Vorschrift gewesen. Die Zahlung des Zuschlags we-
gen verspateter Zahlung der Verlangerungsgebuihren fir das 6. bis 10. Schutzjahr
ist ohne Rechtsgrund erfolgt, so dass der Zuschlag, wie beantragt, in entsprechen-

der Anwendung des § 812 BGB zuruckzuzahlen ist.

Die Rechtzeitigkeit der Verlangerung des vorliegenden Geschmacksmusters be-
stimmt sich nach § 9 GeschmMG in der hier maligeblichen Fassung bis 31. De-
zember 2001. Gemal § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG aF wird die Verlange-
rung dadurch bewirkt, dass vor dem Ablauf der Schutzdauer die Gebuhr nach dem
Tarif entrichtet wird. Wird die Gebuhr nicht rechtzeitig entrichtet, so muss der tarif-
mafige Zuschlag bezahlt werden. Da die flnfjahrige Schutzdauer des Ge-
schmacksmusters hier am Sonntag, den 29. Marz 1998 ablief, die Zahlung der
Verlangerungsgebuhren fur 19 Muster fur das 6. bis 10. Schutzjahr aber erst am
Montag, den 30. Marz 1998 erfolgt ist, kommt es flur die rechtzeitige Zahlung dar-
auf an, ob die Vorschrift des § 193 BGB Anwendung findet, wonach, wenn inner-

halb einer Frist eine Leistung zu bewirken ist und der letzte Tag der Frist auf einen



Sonntag fallt, an die Stelle eines solchen Tages der nachste Werktag tritt. So ist

es hier.

Die Vorschriften der §§ 187ff BGB Uber Fristen und Termine sind gemall § 186
BGB Auslegungsvorschriften, sie sind also unanwendbar, soweit durch Gesetz
oder Rechtsgeschaft etwas Abweichendes bestimmt ist (vgl Palandt, BGB,
61. Aufl, § 186 Rdn 2, § 193 Rdn 4). In § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG ist we-
der ausdrucklich bestimmt, dass § 193 BGB nicht anzuwenden ist noch ergibt sich
dies durch die Art und Weise der Fristbestimmung. Wortlaut und Regelungszu-
sammenhang des § 9 Abs 3 GeschmMG stehen der Anwendbarkeit von § 193
BGB nicht zwingend entgegen (aA Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl,
§ 9 Rdn 5). Der Begriff "rechtzeitig" in § 9 Abs 3 Satz 2 GeschmMG ist zwar auf
den vorhergehenden Satz bezogen, in dem gefordert ist, dass die Verlangerung
"vor Ablauf der Schutzdauer" zu erfolgen habe, dies bedeutet aber nicht, dass
beim Verstandnis von "rechtzeitig" ausschlieBlich nur auf den vorhergehenden
Satz und nicht erganzend auch auf die Auslegungsvorschriften der §§ 187 ff BGB
abgestellt werden kann. Auch hier handelt es sich um eine Zahlungsfrist, also um

eine Frist, in der eine Leistung zu bewirken ist im Sinne von § 193 BGB.

Bei anderen Zahlungsfristen im Geschmacksmusterrecht ist die Anwendbarkeit
von § 193 BGB bejaht worden, zB bei der Frist zur Zahlung der Anmeldegebihr,
§ 8c GeschmMG aF, und bei der Frist zur Zahlung mit Zuschlag gemal § 9 Abs 3
Satz 3 GeschmMG aF (vgl Eichmann/v. Falckenstein, aaO, § 8c Rdn 3, § 9 Rdn 6
aE). Dasselbe gilt auch bei den Zahlungsfristen im Bereich der anderen gewerbli-
chen Schutzrechte, insbesondere ist bei den Zahlungsfristen fur Jahres-, Aufrecht-
erhaltungs- und Verlangerungsgebuhren - ausgehend vom Rechtszustand bis
31. Dezember 2001, denn seit 1. Januar 2002 sind durch das Inkrafttreten des
Patentkostengesetzes die Zahlungsfristen fur Jahres-, Aufrechterhaltungs- und
Schutzrechtsverlangerungsgeblihren einheitlich neu geregelt worden (§ 7
PatKostG) - § 193 BGB grundsatzlich fir anwendbar gehalten worden (vgl flr das
Patentrecht, § 17 Abs 3 aF: Schulte, PatG, 6. Aufl, § 17 Rdn 34; Busse, PatG,



5. Aufl, § 17 Rdn 57; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 17 Rdn 25; fir das Markenrecht,
§ 47 Abs 3 MarkenG aF: Althammer/Strobele, MarkenG, § 47 Rdn 19). Wie die
Geschmacksmusterinhaberin in ihrer Beschwerdebegrindung zu Recht vortragt,
ist die Verlangerung einer (Zahlungs-) Frist auf den nachsten Werktag im tbrigen
auch im Bereich der EU-weiten Schutzrechte - zB bei der Gemeinschaftsmarke
(Regel 72 Verordnung Nr 2868/95 (EG) der Kommission zur Durchfihrung der
Verordnung Nr 40/94 (EG) des Rates Uber die Gemeinschaftsmarke) und dem
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Artikel 58 Verordnung (EG) Nr 2245/2002 der
Kommission zur Durchfihrung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates Uber
das Gemeinschaftsgeschmackmuster) - sowie im Bereich der internationalen Ab-
kommen (zB Regel 85 Ausfiihrungsordnung zum Ubereinkommen Uber die Ertei-
lung europaischer Patente; Regel 27.4 Ausfihrungsordnung zum Haager Abkom-
men Uber die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle) durch-

weg der Standard.

Es sind keine durchgreifenden Grinde erkennbar, dies bei der Frist zur zuschlags-
freien Zahlung fur die Verlangerung der Schutzdauer eines Geschmacksmusters
gemal § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG aF abweichend zu handhaben. Mit der
hier malfigeblichen, am 1. Juli 1988 in Kraft getretenen und bis 31. Dezem-
ber 2001 geltenden Fassung von § 9 GeschmMG aF - die die bis dahin geltende
Regelung, wonach die Verlangerung eines Geschmacksmusters eines Antrags be-
durfte, abloste - war eine Angleichung an die anderen gewerblichen Schutzrechte
beabsichtigt (vgl BIPMZ 1987, 57 li Sp oben: "Wie bei anderen gewerblichen
Schutzrechten soll die Verlangerung allein durch Zahlung der Verlangerungsge-
bahr bewirkt werden."). Insbesondere steht der Anwendbarkeit von § 193 BGB
nicht der Umstand entgegen, dass die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung in § 9
Abs 3 Satz 1und 2 GeschmMG aF mit dem Ablauf der Schutzdauer zusammen-
fallt. Die Schutzdauer ist zwar keine Frist, in der eine Willenserklarung abzugeben
oder eine Leistung zu bewirken ist, so dass auf sie grundsatzlich § 193 BGB nicht
anwendbar ist (vgl Eichmann/v. Falckenstein, aaO; § 9 Rdn 2; Schulte, aa0O, § 16
Rdn 5; Althammer/Strobele, aaO, § 47 Rdn 4). Hier geht es aber nicht um die



Schutzdauer als solche, sondern um die Zahlung der Verlangerungsgebuihr inner-
halb einer bestimmten Frist; die Regelung der Schutzdauer einerseits und der
Zahlungsfrist andererseits ist in § 9 GeschmMG aF deutlich zu unterscheiden (vgl
auch RPA BIPMZ 1930, 326: mit der Unterscheidung von Schutz- und Zahlungs-
frist hat die Beschwerdeabteilung des Reichspatentamts § 193 BGB bei einer ver-
gleichbaren Vorschrift fur anwendbar gehalten, denn auch bei der Verlangerung
nach dem damaligem WZG, § 8 WZG 1923, fiel die Frist zur zuschlagsfreien Zah-

lung mit dem Ablauf der Schutzfrist zusammen).

Im Hinblick auf das Inkrafttreten des Patentkostengesetzes am 1. Januar 2002,
das die Zahlungsfristen fur die Aufrechterhaltung der Schutzdauer eines Ge-
schmacksmusters neu geregelt hat (§ 7 PatKostG), hat der Senat dem vorliegen-
den Fall keine grundlegende Bedeutung mehr beigemessen und daher auch - an-
ders als noch im Beschluss des Senats 10 W (pat) 701/99 vom 31. Juli 2000 erwo-
gen worden ist - von der Moglichkeit gemal §10a GeschmMG iVm § 77 PatG ab-

gesehen.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist unbegrundet. Die Ruck-
zahlung der Beschwerdegebihr kommt gemal § 10a GeschmG iVm § 80 Abs 3
PatG nur ausnahmsweise in Betracht, wenn besondere Umstande es als unbillig
erscheinen lielRen, die Beschwerdegebuhr einzubehalten (vgl Schulte, aaO, § 80
Rdn 67, § 73 Rdn 143, 147). Solche Umstande sind weder geltend gemacht noch
ersichtlich. Allein der Umstand, dass die Beschwerde Erfolg hat, vermag die Ruck-
zahlung nicht zu rechtfertigen, denn eine Rlckzahlung ist grundsatzlich nur bei
groben materiellrechtlichen Fehlern oder Begrindungsmangeln geboten (vgl
Schulte, aaO, § 73 Rdn 149), die hier nicht festgestellt werden kdnnen.

Schilke Pischel Schuster

Be



