BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 712/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Geschmacksmusteranmeldung 402 00 913.4

(hier: Wiedereinsetzung in die Frist zur Inanspruchnahme einer

auslandischen Prioritat)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 3. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schiilke, die Richte-
rin PUschel und den Richter Rauch

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts - Musterregister - vom
20. Juni 2002 aufgehoben.

2. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Inan-
spruchnahme der Prioritat der frlheren Anmeldung
USA 29/140001 vom 10. April 2001 gewahrt.

3. Der Antrag auf Feststellung, dass mit dieser Wiedereinsetzung
eine Verlegung des Anmeldetags der vorliegenden Anmel-
dung auf den 10. Oktober 2001 verbunden sei, wird zurlickge-

wiesen.

4. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird zu-

ruckgewiesen.

5. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Die Anmelderin hat das vorliegende Geschmacksmuster mit der Bezeichnung
"Dockstation fur eine tragbare Computervorrichtung" am 29. Januar 2002 unter
Beifligung einer graphischen Darstellung des Musters beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) angemeldet. Fir die Anmeldung hat sie am 8. Fe-
bruar 2002 die Prioritat ihrer US-Voranmeldung 29/140001 vom 10. April 2001 in
Anspruch genommen. Gleichzeitig hat sie "Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist,
d.h. in die Frist zur Einreichung der vorliegenden Geschmacksmusteranmeldung
innerhalb des Prioritats-Halbjahres ausgehend von der oben genannten auslandi-

schen Erstanmeldung" beantragt.



Zur Begrundung des Wiedereinsetzungsantrags hat die Anmelderin unter Vorlage
von eidesstattlichen Versicherungen angegeben, ihr Auftrag zur Hinterlegung ei-
nes Geschmacksmusters auf der Grundlage der US-Voranmeldung sei von einer
Auszubildenden in der Kanzlei ihrer Verfahrensbevollmachtigten versehentlich als
Patentanmeldung behandelt worden. Dementsprechend sei dort nicht die fir eine
Geschmacksmusteranmeldung geltende Sechsmonatsfrist, sondern die fur eine
Patentanmeldung maRgebliche Zwdlfmonatsfrist notiert worden. Die mit der Uber-
wachung der Tatigkeit der Auszubildenden beauftragte Patentanwaltsfachange-
stellte habe den Fehler Ubersehen, obwohl sie seit Jahren derartige Fristen zu-
verlassig ermittelt und notiert habe, und obwohl in dem Auftragsschreiben aus-
drucklich darauf hingewiesen worden sei, dass es sich um einen Geschmacks-
musterfall ("design case") handele. Der Fehler sei erst im Zusammenhang mit der
Ubersetzung der Anmeldung bemerkt und den Verfahrensbevollméchtigten am
28. Januar 2002 zur Kenntnis gebracht worden. Ein Organisationsverschulden lie-
ge nicht vor. Die Fristenorganisation in der Kanzlei sei derart akkurat, dass seit
Bestehen der Kanzlei trotz sicherlich weit mehr als 100 000 Uberwachter Fristen

niemals ein Wiedereinsetzungsantrag erforderlich gewesen sei.

Das DPMA - Musterregister - hat am 20. Juni 2002 einen Beschluss mit folgendem
Tenor erlassen: "Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Einrei-
chung einer Abschrift der Prioritat USA, 29/140001 vom 10. April 2001 gewahrt".

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Anmelderin gegen diesen Beschlusstenor.
Sie meint, er sei offenkundig falsch, weil er sich nicht an ihrem Antrag orientiere.
Dieser Antrag habe namlich eine Verschiebung des Anmeldetags auf den letzten
Tag der sechsmonatigen Prioritatsfrist zum Inhalt gehabt. Ausweislich der Begrin-
dung im Regierungsentwurf zur Neuregelung des § 123 PatG gehe die Wiederein-
setzung in die Frist zur Einreichung der Nachanmeldung innerhalb der Prioritats-
frist notwendigerweise mit einer Verschiebung des Anmeldetags auf den letzten

Tag der Prioritatsfrist einher.



Die Anmelderin stellt die Antrage,

- den angefochtenen Beschluss vom 20. Juni 2002 aufzuhe-
ben;

- Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der vorliegen-
den Geschmacksmusteranmeldung innerhalb des Prioritats-
halbjahres zu gewahren;

- der vorliegenden Geschmacksmusteranmeldung den An-
meldetag 10. Oktober 2001 zuzuerkennen;

- die Beschwerdegebuhr zurickzuerstatten.

1. Die Beschwerde ist zulassig. Insbesondere ist die Anmelderin formell be-
schwert, weil das DPMA - Musterregister - ihrem Antrag vom 8. Februar 2002
nicht entsprochen hat. Beantragt war die Wiedereinsetzung in die sechsmonatige
Prioritatsfrist des Art. 4 C Abs. 1 PVU. Dabei handelt es sich um die mit Hinterle-
gung der auslandischen Voranmeldung beginnende Frist zur Einreichung einer in-
landischen Nachanmeldung. Der Beschluss vom 20. Juni 2002 gewahrt dagegen
Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung einer Abschrift der US-Voranmel-
dung, d.h. in die (hier gar nicht versdumte) 16-monatige Frist des § 7b Abs. 1
GeschmMG (in der bis 31. Mai 2004 geltenden Fassung) i.V.m. Art. 4 D Abs. 1
und 3 PVU.

2. Die Beschwerde ist ohne weiteres begriindet, soweit die Anmelderin die Aufhe-
bung des angefochtenen Beschlusses verlangt. Das ergibt sich bereits daraus,
dass das DPMA eine Wiedereinsetzung ausgesprochen hat, die nicht beantragt
war und fur die auch die gesetzlichen Voraussetzungen (insbesondere was das
Vorliegen einer Fristversaumnis angeht) nicht vorgelegen haben. Da nicht nur im

Tenor, sondern auch in den Griinden des angefochtenen Beschlusses stets von



der Frist zur Einreichung einer Abschrift die Rede ist, war auch kein Raum flr eine

bloRe Berichtigung des Tenors entsprechend § 319 ZPO.

3. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die sechsmonatige Prioritatsfrist des
Art. 4 C PVU ist begriindet.

a) Die Wiedereinsetzung ist statthaft. Dies ergibt sich aus § 123 Abs. 1 PatG
i.V.m. § 10 Abs. 6 GeschmMG in der bis 31. Mai 2004 geltenden Fassung (die hier
trotz fehlender einschlagiger Ubergangsvorschrift im neuen GeschmMG vom
12. Marz 2004, BGBI. I S. 390, anzuwenden ist, weil samtliche Vorgange, die fur
die Beurteilung der Wiedereinsetzung von Belang sind, vor Inkrafttreten des neuen
Rechts abgeschlossen waren, vgl. Senatsbeschluss vom 28. Januar 2005,
Az. 10 W (pat) 718/03 - zur Verodffentlichung vorgesehen; Baumbach/Lauterbach,
ZPO, 63. Aufl, Einl Ill Rn 78). Bei der Frist des Art 4 C PVU handelt es sich seit
der Anderung des § 123 PatG durch das 2. PatGAndG um eine wiedereinset-
zungsfahige Frist (vgl Begriindung zum Regierungsentwurf des 2. PatGAndG,
BIPMZ 1998, 393, 407; Schulte, PatG, 7. Aufl, § 123 Rn 62 flr die patentrechtliche
Prioritatsfrist).

b) Auch die sonstigen Zulassigkeitsvoraussetzungen fur die Wiedereinsetzung
(Antragstellung und Begrindung sowie Nachholung der Handlung innerhalb der
Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG) liegen vor.

c) Die Anmelderin hat in ausreichender Weise dargelegt und durch Vorlage der ei-
desstattlichen Versicherungen glaubhaft gemacht, dass sie ohne eigenes bzw. oh-
ne ihr entsprechend § 85 Abs. 2 ZPO zurechenbares fremdes Verschulden die
Einhaltung der Prioritatsfrist versaumt hat. Seitens ihrer Verfahrensbevollmach-
tigten kann weder von einem Organisationsverschulden noch von einem Aus-
wahl-, Anleitungs- und Uberwachungsverschulden im Hinblick auf die fehlerhaft

handelnden Kanzleikrafte ausgegangen werden.



4. Soweit die Anmelderin beantragt, der vorliegenden Geschmacksmusteranmel-
dung den Anmeldetag 10. Oktober 2001 zuzuerkennen, geht es ihr ersichtlich
nicht um eine eigenstandige (konstitutive) Entscheidung uUber die Verlegung des
Anmeldetags, sondern um die (lediglich deklaratorische) Feststellung, dass der
Anmeldetag infolge der Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist von Gesetzes we-
gen ohne weiteres auf den letzten Tag der Sechsmonatsfrist verlegt worden sei.

Diese Feststellung kann nicht getroffen werden.

Anmeldetag ist hier der 29. Januar 2002, weil die Anmelderin an diesem Tag ihre
Anmeldung mit einem Eintragungsantrag und einer graphischen Darstellung des
Musters eingereicht und somit den Voraussetzungen des (nach den oben unter
3 a) genannten Grinden hier anwendbaren) § 7 Abs. 3 GeschmMG a.F. genulgt
hat.

Der Anmeldetag, der fur das Geschmacksmuster, seinen Beginn und seine
Schutzdauer von konstitutiver Bedeutung ist, wird durch die Inanspruchnahme ei-
ner Prioritat nicht berlGhrt (zur patentrechtlichen Prioritat vgl. BGH, Urt. v. 6. Okto-
ber 1994 - X ZR 50/93, Schulte-Kartei PatG 81-85 Nr 181 - Wischtuch; Schulte
aa0 § 16 Rn 5 und § 35 Rn 52). Auch die Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist
andert dementsprechend nicht den Anmeldetag als solchen, sondern flhrt nur da-
zu, dass der Anmelder - obwohl der Anmeldetag erst nach Ablauf der Prioritatsfrist

zu liegen kommt - die Prioritat noch in Anspruch nehmen kann.

Etwas anderes lasst sich - entgegen der Meinung der Anmelderin - auch nicht der
Begriindung zum Regierungsentwurf des 2. PatGAndG entnehmen. Wenn es dort
heildt, die Wiedereinsetzung solle Anmeldern zugute kommen, die ohne Verschul-
den "die Frist zur Einhaltung einer Nachanmeldung in Deutschland nicht einhalten"
konnten (BIPMZ 1998 S 407), dann kann daraus nicht gefolgert werden, dass die-
se Anmelder exakt so gestellt werden mussten, als ob sie diese Frist (gerade
noch) eingehalten hatten. Die Wiedereinsetzung soll auch nach dieser Gesetzes-

begrundung lediglich die Inanspruchnahme der Prioritat ermoglichen. Dies ist nicht



zwingend mit einer Verlegung des Anmeldetags verbunden. Da der Anmeldetag
fur das Geschmacksmuster - wie bereits erwahnt - von grundlegender Bedeutung
ist, hatte der Gesetzgeber - wenn er die Wiedereinsetzung in die Frist zur Wahr-
nehmung einer auslandischen Prioritat mit einer Rickverlegung des Anmeldetags

hatte verbinden wollen - dies unmissverstandlich zum Ausdruck gebracht.

Auch der Gesichtspunkt der Gleichbehandlung mit Anmeldern, die die Nachanmel-
dung innerhalb der Prioritatsfrist getatigt haben, fuhrt zu keinem anderen Ergeb-
nis. Zwar beginnt die Laufzeit des erst nach Ablauf der Prioritatsfrist angemeldeten
Geschmacksmusters entsprechend spater, mit der Folge, dass auch seine Schutz-
dauer spater endet. Die Laufzeit des Schutzrechts ist aber in Fallen, in denen ein
Anmelder die Prioritatsfrist versaumt hat und spater in diese Frist wieder einge-
setzt wird, insgesamt nicht langer als in anderen Fallen, in denen ein Anmelder die
Prioritatsfrist eingehalten hat (aA Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl, § 35
Rn 17, wo von einer durch die Wiedereinsetzung bewirkten, durch Verschiebung
des Anmeldetags auf den letzten Tag der Prioritatsfrist zu entgegnenden "Verlan-

gerung der Patentlaufzeit" die Rede ist).

Allerdings fuhrt die Wiedereinsetzung faktisch zu einer Verlangerung der Priori-
tatsfrist. Dies ist jedoch die unmittelbare, durch das Gesetz angeordnete Folge der
Wiedereinsetzung, wie sie sich in Bezug auf andere wiedereinsetzungsfahige Fris-
ten ebenso einstellt (faktische Verlangerung einer Beschwerdefrist, Geblhrenzah-

lungsfrist usw).

Zu bedenken ist auch, dass die Riuckdatierung des Anmeldetags in Fallen, in de-
nen die auslandische Prioritat nur fir einen Teil der Nachanmeldung in Anspruch
genommen werden kann (siehe hierzu Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG,
2. Aufl, § 7b Rn 8), moglicherweise zu Problemen fuhren wirde. Man musste in
diesen Fallen fur verschiedene Teile der Anmeldung u.U. verschiedene Anmelde-
tage bestimmen, mit unibersehbaren Konsequenzen etwa flr die Laufzeit des Ge-

schmacksmusters oder fur die Falligkeit von Gebuhren.



5. Eine Zurlckzahlung der Beschwerdegebuhr (§ 23 Abs 2 Satz 3 GeschmMG nF
iVm 80 Abs 3 PatG) kommt nicht in Betracht. Zwar ist der Beschluss des DPMA in
Tenor und Inhalt fehlerhaft, soweit er Wiedereinsetzung in die Frist zur Einrei-
chung der Abschrift der Voranmeldung und nicht - wie beantragt - in die Frist zur
Einreichung der Nachanmeldung gewahrt. Dem Hauptanliegen der Anmelderin,
namlich dem Wunsch nach Ruckdatierung des Anmeldetags, hat er jedoch zu

Recht nicht entsprochen.

6. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt gemall § 23 Abs. 3 GeschmMG
n.F.i.V.m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG im Hinblick auf die hier entscheidungsrelevan-
te und in der hochstrichterlichen Rechtsprechung - soweit ersichtlich - bislang
noch nicht entschiedene Frage, ob die Wiedereinsetzung in die mit Hinterlegung
eines auslandischen Geschmacksmusters beginnende sechsmonatige Frist des
Art. 4 C PVU zur Einreichung einer prioritatsbeglinstigten inlandischen Ge-
schmacksmusteranmeldung mit einer Ruckverlegung des Anmeldetags dieser An-
meldung auf den letzten Tag der Prioritatsfrist verbunden ist. Dabei handelt es

sich um eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung.

Schiilke Pischel Rauch

Be



