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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 297 24 357.8
(hier: Versaumung der Abzweigungsfrist)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmusterbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 18. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen
Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig und Hubner

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss des Deut-
schen Patent- und Markenamts — Gebrauchsmusterstelle — vom

25. Januar 2001 wird zuruckgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragt der Anmelder.

Grinde

Der Anmelder hatte am 22. August 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eine als ,Aquapyr® bezeichnete Glaspyramide mit hygroskopischem Material im
Inneren, welche durch Sonnenenergie Wasser erzeugen kann, zur Eintragung als
Gebrauchsmuster angemeldet und gleichzeitig die Abzweigung aus seiner euro-
paischen Patentanmeldung 97 121 405.1 (deren Anmeldetag er mit
5. Dezember 1997 angibt, wahrend das europaische Patentregister den
18. Februar 1998 nennt) erklart. Der Hinweis auf die Veroffentlichung des Recher-
cheberichts zu dieser europaischen Anmeldung war nach dem eingeholten Aus-
zug aus dem Register am 6. Oktober 1999 im Europaischen Patentblatt verdffent-
licht worden. Da der Anmelder innerhalb der sechsmonatigen Grundfrist des Art.
79 Abs. 2 EPU die Geblhr fur die Benennung der Bundesrepublik Deutschland als
Vertragsstaat, fir welchen Schutz begehrt wird, nicht gezahlt hatte, hatte das Eu-
ropaische Patentamt mit Schreiben vom 2. Juni 2000, dem damaligen Verfahrens-
bevollmachtigen zugegangen am 5. Juni 2000, in Anwendung von Regel 85a der
Ausfihrungsordnung zum Ubereinkommen Uber die Erteilung européischer Pa-
tente (AO-EPU) zunéchst mitgeteilt, dass die — nunmehr zuschlagspflichtige — Be-
nennungsgebuhr noch innerhalb eines Monats nach Zustellung der Mitteilung
wirksam gezahlt werden kénne. Andernfalls werde nach Regel 69(1) AO-EPU die

Mitteilung ergehen, dass die Benennung der Bundesrepublik Deutschland als zu-



rickgenommen gelte. Mangels Zahlung innerhalb der Nachfrist war schliel3lich
unter dem 1. September 2000 die Feststellung des Rechtsverlusts mitgeteilt wor-

den.

Vor diesem Hintergrund hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent-
und Markenamts den Beschwerdefuhrer zunachst mit Schreiben vom
25. Oktober 2000 aufgefordert, die als verspatet gertugte Abzweigungserklarung
zurickzunehmen. Dieser hat auf der Inanspruchnahme des flr die europaische
Anmeldung 97 121 405.1 maligeblichen Anmeldetags bestanden und unter dem
11. Januar 2001, beim Patentamt eingegangen am 12. Januar 2001, hilfsweise
Wiedereinsetzung in die versaumte Abzweigungsfrist begehrt. Mit Beschluss vom
25. Januar 2001, zugestellt am 31. Januar 2001, hat die Gebrauchsmusterstelle
die Anmeldung sodann — unter gleichzeitiger Ablehnung der Wiedereinsetzung —
zuruckgewiesen. Zur Begrindung hat sie im Wesentlichen ausgefuhrt, dass der
Anmeldetag der europaischen Anmeldung, insofern diese bereits im April 2000
durch fingierte - und auch nicht durch Nachzahlung geheilte - Ricknahme erledigt
gewesen sei, wegen Ablaufs der Zweimonatsfrist nach § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG
nicht mehr habe in Anspruch genommen werden konnen. Eine Wiedereinsetzung
in die versaumte Abzweigungsfrist scheide aus, da ein etwaiger Rechtsirrtum tber

den Fristbeginn nicht unverschuldet sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 22. Februar 2001. Er
meint, die Abzweigung sei rechtzeitig erklart worden. Vor der Gebrauchsmuster-
stelle hat er zur Begrundung dieser Ansicht zunachst die Auffassung vertreten,
dass die europaische Anmeldung erst mit fruchtlosem Ablauf der einmonatigen
Nachfrist fur die Zahlung der Benennungsgebiihr nach Regel 85a AO-EPU — hier
am 5. Juli 2000 — erledigt gewesen sei, die Abzweigungsfrist des § 5 Abs. 1 Satz 3
GebrMG mithin erst Ende Juli 2000 begonnen und mit Ablauf des Monats Sep-
tember 2000 geendigt habe. Abweichend hiervon stellt er im Beschwerdeverfah-
ren zwar nicht mehr in Abrede, dass nach der Spruchpraxis des Europaischen

Patentamts eine europaische Patentanmeldung bereits mit erfolglosem Ablauf der



Grundfrist des Art. 79 Abs. 2 Satz 2 EPU als zurlickgenommen gilt. Die — nicht
vertrauenswiurdigen — Daten des rein deklaratorischen Registerauszugs zugrunde-
gelegt, habe diese Rechtsprechung in der Tat zur Folge, dass seine europaische
Stammanmeldung sechs Monate nach dem 6. Oktober 1999 als Zeitpunkt der
Veroffentlichung des Hinweises auf den europaischen Recherchebericht, d.h. be-
reits zum 7. April 2000 erledigt gewesen sei. Er halt dies indes fur unbillig, insofern
im Fall der Erledigung der Stammanmeldung durch Erteilungsbeschluss die Ab-
zweigungsfrist erst mit Ablauf des Monats zu laufen beginnt, in welchem die Ent-
scheidung rechtskraftig wird, und meint daher, auch bei der vorliegenden Fall-
konstellation musse fur den Beginn des Fristenlaufs nach § 5 Abs. 1 Satz 3
GebrMG auf den Zeitpunkt abgestellt werden, in welchem die (die Benennung der
Bundesrepublik Deutschland betreffende) Ricknahmefiktion nicht mehr heilbar,
ein darauf bezogener Verwaltungsakt nicht mehr Uberprifbar gewesen sei. Da er
die — nach Regel 69 (2) AO-EPU binnen einer Frist von zwei Monaten anfechtbare
— Mitteilung Uber die Feststellung des Rechtsverlusts erst am 4. September 2000
erhalten habe, sei seine europaische Stammanmeldung nicht vor dem
4. November 2000 erledigt gewesen, so dass die Abzweigungserklarung vom
22. August 2000 rechtzeitig eingereicht worden sei. Folge man dieser Auffassung
nicht, sei ihm jedenfalls Wiedereinsetzung in die versaumte Frist zu gewahren: Da
die Frage, wann im Fall einer (fingierten) Ricknahme die Patentanmeldung erle-
digt ist, nicht abschlie3end geklart sei, kdnne ein eventueller Rechtsirrtum nicht als

verschuldet gewertet werden.

Dementsprechend beantragt der Anmelder sinngeman,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes -
Gebrauchsmusterstelle — vom 25. Januar 2001 aufzuheben und,
dflls. unter Wiedereinsetzung in die versdumte Abzweigungsfrist,
die Eintragung der Gebrauchsmusteranmeldung mit dem flr die eu-
ropaische Anmeldung 97 121 405.1 maligeblichen Anmeldetag

anzuordnen.



Der Beschwerdefiihrer hat am 25. Januar 2002 sein Einverstandnis mit schriftli-

cher Entscheidung erklart.

Die Beschwerde des Anmelders ist frist- und formgerecht erhoben und auch im
Ubrigen zuldssig. In der Sache bleibt sie aber ohne Erfolg: Da der Anmelder die
Abzweigung verspatet erklart hat, hat die Gebrauchsmusterstelle seine an der In-
anspruchnahme des Anmeldetags der europaischen Anmeldung 97 121 405.1
festhaltende Gebrauchsmusteranmeldung mangels Vorliegens der Voraussetzun-
gen des § 8 GebrMG zu Recht zurlickgewiesen, zumal auch eine Wiedereinset-

zung wegen schuldhafter Versaumung der Abzweigungsfrist nicht in Betracht kam.

1. Die seitens des Beschwerdefuhrers erstrebte Eintragung in das Gebrauchs-
musterregister setzt nach § 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG voraus, dass die Anmeldung
den Anforderungen der §§ 4, 4a GebrMG genigt. Im Fall einer (als lex specialis
zur Bestimmung des Anmeldetags nach § 4a Abs. 2 Satz 1 GebrMG anzusehen-
den) Abzweigung aus einer friheren Patentanmeldung hat die Eintragungsbe-
horde (bzw. das Beschwerdegericht) auch deren Erfordernisse zu prifen. Insbe-
sondere darf eine Eintragung mit dem Anmeldetag einer frGheren Patentanmel-
dung dann nicht erfolgen, wenn die Abzweigung verspatet und damit nicht wirk-

sam erklart worden ist. So verhalt es sich hier:

a. Gemal § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG kann das in § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG nor-
mierte Abzweigungsrecht des Anmelders, d.h. die Moglichkeit, fir seine
Gebrauchsmusteranmeldung den frGheren Anmeldetag einer (dieselbe Erfindung
betreffenden, mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland eingereichten) Pa-
tentanmeldung in Anspruch zu nehmen, nur innerhalb einer Frist von ,zwei Mo-
naten nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt ...ist"

ausgeubt werden. Fur die Frage, ob sich die am 22. August 2000 erklarte Abzwei-



gung noch innerhalb dieser Zweimonatsfrist halt, ist mithin entscheidend, in wel-
chem Monat die Erledigung der europaischen Anmeldung 97 121 405.1 eingetre-

ten ist.

b. In Ubereinstimmung mit der Gebrauchsmusterstelle geht der Senat davon aus,
dass dies bereits im April 2000 erfolgt ist, so dass die Frist des § 5 Abs. 1 Satz 3
GebrMG, die mit dem Ende dieses Monats zu laufen begonnen hatte, mit Ablauf
des Monats Juni bereits verstrichen war — mit der Folge, dass die erst am 22. Au-

gust 2000 erklarte Abzweigung verspatet und mithin nicht wirksam war.

Nach Art. 91 Abs. 4 EPU gilt die Benennung eines Staates in einer europaischen
Anmeldung als zurlickgenommen, wenn die nach Art. 79 Abs. 2 Satz 1 EPU an-
fallende Benennungsgebuhr nicht rechtzeitig gezahlt wird. Zur Frage der Recht-
zeitigkeit bestimmt zundchst Art. 79 Abs. 2 Satz 2 EPU, dass die Gebiihr innerhalb
von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten ist, an dem im Europaischen Pa-
tentblatt auf die Verodffentlichung des europaischen Recherchenberichts hinge-
wiesen worden ist. Zwar eroffnet — worauf sich der Anmelder anfanglich berufen
hatte — Regel 85a (1) AO-EPU die Méglichkeit, nach fruchtlosem Ablauf der
Grundfrist des Art. 79 Abs. 2 Satz 2 EPU die (nunmehr zuschlagspflichtige)
Benennungsgebuhr binnen eines Monats nach Zustellung eines Hinweises auf die
Fristversaumnis (hier: 5. Juni 2000) nachzuentrichten. Diese Nachfrist bleibt je-
doch fur die Frage der Rechtzeitigkeit einer Zahlung und damit fir den Zeitpunkt
des Eintritts der Riicknahmefiktion des Art. 91 Abs. 4 EPU auler Betracht. Dabei
ist zunéchst zu sehen, dass Regel 85a (1) AO-EPU in der urspriinglichen Fassung
der Ausfuhrungsordnung nicht enthalten war — so dass die Norm seinerzeit zur
Bestimmung der Rechtzeitigkeit einer Zahlung nicht herangezogen werden
konnte, die Frage des Zeitpunkts, in dem die Rucknahmefiktion des Art. 91 Abs. 4
EPU wirksam wird, mithin allein an Hand von Art. 79 Abs. 2 Satz 2 EPU zu ermit-
teln war. Aber auch die mit der spateren Einfiihrung der Regel 85a AO-EPU ver-
bundene Rechtsanderung sollte nach dem Willen des Verordnungsgebers, wie die

GrolRe Beschwerdekammer mit ihrer Entscheidung vom 27. November 2000 (ABI.



2001, 131 ff.) fur Regel 85a (1) AO-EPU bestatigt hat, nicht den Eintritt der Riick-
nahmefiktion an das Ende der Nachfrist verlagern. Dies wird durch die Formulie-
rung in Regel 85a (1) AO-EPU bestatigt, wonach die (nunmehr zuschlagspflich-
tige) Gebuhr ,noch ... wirksam®, d.h. ,rickwirkend“ entrichtet werden kann. Die
Regel eroffnet somit weder nach ihrem Wortlaut noch nach der ratio legis eine
Fristverlangerung; vielmehr stellt sie lediglich — wiederum im Wege der Fiktion —
eine Heilungsmoglichkeit fur die versaumte Frist derart zur Verfugung, dass die
verspatete Zahlung als rechtzeitig gilt. Auch nach Wortlaut und Sinn der Regel 85a
(1) AO-EPU tritt mithin der Rechtsverlust — vorbehaltlich einer durch Nachzahlung
der Gebuhr samt Zuschlag innerhalb der Nachfrist bewirkten rickwirkenden Hei-
lung — mit Ablauf der Grundfrist nach Art. 79 Abs. 2 Satz 2 EPU ein, d.h. sechs
Monate nach dem Tag der Verdffentlichung des Hinweises auf den europaischen

Recherchenbericht.

Vorliegend ist diese Veroffentlichung ausweislich des Registerauszugs im Euro-
paischen Patentblatt vom 6. Oktober 1999 erfolgt. Soweit der Beschwerdefuhrer
die Zuverlassigkeit des Auszugs unter Verweis auf Falscheintrage in Internetda-
tenbanken generell in Zweifel zieht, greift dieser Einspruch nicht durch; denn zu
Recht behauptet er selbst nicht, dass diese Angabe unzutreffend ware. Wie ein
Blick in das Europaische Patentblatt vom 6. Oktober 1999 (S. 181, 283) bestatigt,
wurde der Hinweis auf den europaischen Recherchenbericht fir die europaische
Anmeldung 97 121 405.1 (Verodffentlichungsnummer 0 947 470) gleichzeitig mit
dieser Anmeldung zu dem in der Rolle genannten Zeitpunkt veroffentlicht. Bei die-
ser Sachlage hatte die sechsmonatige Grundfrist des Art. 79 Abs. 2 Satz 2 EPU
mit Ablauf des 6. April 2000 geendet — mit der Folge, dass die Benennung der
Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat am 7. April 2000 als zurlckge-
nommen gilt, so dass nach der in Art. 91 Abs. 4, Abs. 1 lit. e EPU normierten
Rucknahmefiktion die europaische Anmeldung mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland (mangels rickwirkender Heilung durch Zahlung der um den Zuschlag

erhdhten Benennungsgebuihr innerhalb der Nachfrist) an diesem Tag als erledigt

gilt.



Wenn der Beschwerdefuhrer die Erledigung nicht an den Ablauf der Grundfrist
nach Art. 79 Abs. 2 Satz 2 EPU (hier: 7. April 2000) gekniipft sehen méchte, son-
dern — unter Verweis auf die Rechtsprechung zu Fallen der Erledigung kraft (be-
hordlicher oder gerichtlicher) Entscheidung - statt dessen auf den
4. November 2000 als denjenigen Zeitpunkt abstellen mochte, in welchem die ihm
— in Anwendung von Regel 69 (1) AO-EPU — mitgeteilte Feststellung des Rechts-
verlusts gemanl Regel 69 (2) AO-EPU nicht mehr tberpriifbar gewesen sei, so hilft
ihm dies nicht weiter. Denn im vorliegenden Fall besteht die Erledigung nicht in ei-
ner der Bestandskraft fahigen behordlichen (oder der Rechtskraft fahigen gerichtli-
chen) Entscheidung, sondern tritt — wegen Vorliegens der tatbestandsmafligen
Voraussetzungen einer Rechtsnorm, die als Rechtsfolge die Fiktion der Rlck-
nahme der Anmeldung bzw. der Benennung der Bundesrepublik Deutschland als
Vertragsstaat anordnet — kraft Gesetzes ein. Fiur eine Anknupfung an die Rechts-
oder Bestandskraft einer Entscheidung ist in Ermangelung einer solchen Ent-
scheidung kein Raum. Als mafgeblicher Zeitpunkt kommt in diesen Fallen viel-
mehr nur der Eintritt der Riicknahmefiktion in Betracht, hier also der 7. April 2000.
Der Umstand, dass die dem Beschwerdefuhrer am 4. September 2000 mitgeteilte
Feststellung des Rechtsverlusts binnen einer Frist von zwei Monaten einer be-
hordlichen Uberpriifung zugdnglich war (Regel 69 (2) AO-EPU), vermag keine
abweichende Beurteilung zu begrinden: Denn diese Mitteilung stellt als blofze
Feststellung weder eine Entscheidung dar noch hat sie - etwa im Sinn einer Tat-
bestandsvoraussetzung - den Eintritt der Rucknahmefiktion des Art. 91 Abs. 4
EPU und damit die Erledigung der europdischen Anmeldung ausgelost; sie war
lediglich (weitere) Folge der bereits in der Vergangenheit eingetretenen Erledigung

in Form der fingierten Ricknahme der Benennung.

c. War die nach Art. 91 Abs. 4 EPU vorgesehene fingierte Riicknahme der Benen-
nung der Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat mithin bereits zum
7. April 2000 eingetreten, war in diesem Zeitpunkt auch die europaische Anmel-

dung 97 121 405.1, soweit die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat be-



nannt worden war (Art. 66 EPU), erledigt gewesen. Demnach hatte die zweimona-
tige Abzweigungsfrist des § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG mit Ende des Monats April
2000 begonnen und war mit Ablauf des Monats Juni 2000 verstrichen, so dass die
Abzweigungserklarung vom 22. August 2000 verspatet und daher nicht wirksam

war.

2. Auch die vom Anmelder hilfsweise begehrte Wiedereinsetzung in die versaumte
Frist des § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG ermdglicht keine ihm gunstigere Entschei-
dung, § 123 Abs. 1, Abs. 2 PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 GebrMG.

Zunachst begegnet bereits die Zulassigkeit des Wiedereinsetzungsantrags unter
dem Gesichtspunkt der Rechtzeitigkeit erheblichen Bedenken (§ 123 Abs. 2 S. 1
PatG). Der Anmelder war bereits mit Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom
25. Oktober 2000 auf die Verspatung der Abzweigungserklarung aufmerksam ge-
macht worden. Damit ware der nunmehr als Hinderungsgrund geltend gemachte
Rechtsirrtum mit Zugang dieses Hinweises — deren Zeitpunkt in der Akte nicht
vermerkt ist — weggefallen gewesen, so dass die Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2
Satz 1 PatG spatestens in den ersten Novembertagen in Lauf gesetzt worden, der
erst am 12. Januar 2001 beim Patentamt eingegangene Wiedereinsetzungsantrag

demnach verspatet gestellt worden ware.

Der Senat halt es vorliegend jedoch fur entbehrlich, dieser — nur durch weitere
Nachforschungen und unter Nachholung der Gewahrung rechtlichen Gehors zu
klarenden — Frage nachzugehen. Selbst wenn man zugunsten des Beschwerde-
fUhrers von der Zulassigkeit des Wiedereinsetzungsantrags ausgeht, kann dies im
Ergebnis keine abweichende Entscheidung begrinden. Denn der vom Anmelder
geltend gemachte Hinderungsgrund, wonach er uber den Zeitpunkt der Erledigung
einer Anmeldung im Fall der (fingierten) Rucknahme einem Rechtsirrtum erlegen
sei, war jedenfalls nicht unverschuldet. Selbst wenn die Rechtslage objektiv unklar
gewesen ware, ware der damalige patentanwaltliche Vertreter des Anmelders je-

denfalls gehalten gewesen, den fur seinen Mandanten sichersten Weg zu wahlen
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und vorsorglich so zu handeln, dass dessen Belange auch bei ihm ungunstiger
Klarung der Zweifelsfragen gewahrt bleiben (vgl. BGHZ 8, 47). Es hatte ihm mithin
oblegen, die Abzweigung noch vor Ablauf des Monats Juni 2000 zu erklaren, also
so rechtzeitig, dass selbst flr den Fall, dass die Rechtsprechung eine Erledigung
der Anmeldung im friihest mdglichen Zeitpunkt, d.h. mit Ablauf der Grundfrist des
Art. 79 Abs. 2 Satz 2 EPU, annimmt, die Wahrung der Abzweigungsfrist gewahr-
leistet gewesen ware. Wenn er statt dessen darauf vertraut, dass die Eintragungs-
behdrde von einer erst im Laufe des Juni 2000 oder gar spater eintretenden Erle-
digung der europaischen Anmeldung ausgehen werde, ist ein solches Verhalten
mit der objektiven Sorgfalt, die ein als Verfahrensbevollmachtigter eingeschalteter
Patentanwalt aufzuwenden hat, nicht vereinbar. Fir diese Pflichtwidrigkeit seines
damaligen Verfahrensbevollmachtigten hat der Beschwerdeflhrer nach allgemei-
nen Grundsatzen entsprechend § 85 Abs. 2 ZPO einzustehen (vgl BGH GRUR
2000, S. 1010, 1011 — Schaltmechanismus; BGH GRUR 2003, 724 - Berufungs-
frist).

Konnte aber dem Begehren des Anmelders, ihm Wiedereinsetzung in die ver-
saumte Frist des § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG zu gewahren, nicht entsprochen wer-
den, so hat es mit der unter Ziff. 1. ausgefuhrten Unwirksamkeit der Abzweigung
sein Bewenden.

Goebel Dr. Proksch-Ledig Hubner
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