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betreffend die Patentanmeldung 199 05 832.6
wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schiilke, den Richter

Rauch sowie die Richterin Martens

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderinnen gegen den Beschluss der
Prufungsstelle 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

14. Oktober 2003 wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die V... AG, die laut Eintragung im Handelsregister durch Vertrag

vom Juni 1999 mit der jetzigen Anmelderin zu 1 gemal} § 2 Ziffer 1 UmwG ver-
schmolzen ist, und die Anmelderin zu 2 haben am 12. Februar 1999 einen Antrag
auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Balkongelander" beim Patentamt
eingereicht. Als Erfinder sind drei Arbeitnehmer der Anmelderin zu 1 sowie zwei
Mitarbeiter der Anmelderin zu 2 benannt worden.

Im Juli 2003 informierte das Patentamt die gemeinsamen Vertreter der Anmelde-
rinnen, dass die fallige 5. Jahresgebuhr mit Zuschlag noch bis zum 1. Septem-
ber 2003 entrichtet werden kdnne. Die Einzahlung der Gebuhr erfolgte erst am
27. September 2003.

Am gleichen Tag beantragten die Anmelderinnen die Wiedereinsetzung in die Frist
zur Zahlung der 5. Jahresgebuhr. Zur Begrindung haben sie vorgetragen, die jet-
zige Anmelderin zu 1, die das Schutzrecht aufgeben wollte, habe im Jahr 2000 mit

der Anmelderin zu 2 vereinbart, dass letztere die Anmeldung auch fur die Anmel-



derin zu 1 und deren Erfinder weiterverfolgen solle. Im Jahr 2003 habe sich die
Anmelderin zu 2 ebenfalls entschlossen, die Anmeldung aufzugeben. Trotz Hin-
weis der Vertreter, dass den Arbeitnehmer-Erfindern nach § 16 ArbEG diese Ab-
sicht mitgeteilt und eine Frist von 3 Monaten zwischen Mitteilung und Aufgabe des
Schutzrechts hatten eingehalten werden mussen, seien versehentlich lediglich die
an der Ubertragung der Anmeldung nicht interessierten Erfinder der Anmelderin
zu 2 benachrichtigt worden. Erst am 28. August 2003 seien die Miterfinder der An-
melderin zu 1 telefonisch informiert worden, ohne dass auf die am 1. Septem-
ber 2003 ablaufende Zahlungsfrist hingewiesen worden sei. Erst als die Miterfin-
der zu 1 am 23. September mitgeteilt hatten, sie wirden die Anmeldung uberneh-
men, sei das Versaumnis aufgefallen und die Zahlung der 5. Jahresgebuhr ver-
anlasst worden.

Das Patentamt hat mit Beschluss vom 14. Oktober 2003 den Wiedereinsetzungs-
antrag mit der Begrindung zurtuckgewiesen, die Anmelderinnen seien nicht ver-

hindert gewesen, die Frist einzuhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderinnen, die be-

antragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Wiederein-

setzungsantrag stattzugeben.

Zur Begrundung tragen die Anmelderinnen folgendes vor: Herr M..., einer der

Miterfinder auf Seiten der Anmelderin zu 2, der bereits seit dem Jahr 2000 von sei-
nem Arbeitgeber damit beauftragt gewesen sei, auch die Miterfinder der Anmelde-
rin zu 1 Uber den Fortgang der Anmeldung zu informieren, sei Anfang 2003 ange-
wiesen worden, die Miterfinder der Anmelderin zu 1 von der nunmehr auch von
der Anmelderin zu 2 beabsichtigten Nichtweiterverfolgung der Anmeldung zu infor-
mieren, wobei dies unter Beachtung der Frist von drei Monaten nach § 16
Abs. 2 ArbEG vor Aufgabe des Schutzrechts zu geschehen habe. Die 5. Jahres-

gebuhr habe daher nicht mehr bezahlt werden sollen. Daraufhin habe Herr M...



lediglich den weiteren Miterfinder der Anmelderin zu 2, nicht aber die Arbeitneh-
mer der Anmelderin zu 1 unterrichtet. Als sich herausgestellt habe, dass die Frist
des § 16 Abs. 2 ArbEG nicht mehr zur Verfugung stand, sei er von der Anmelderin
zu 2 angewiesen worden, die Jahresgeblhr einzuzahlen, sofern die Miterfinder
der Anmelderin zu 1 an der Ubertragung des Schutzrechts interessiert gewesen
seien. Aus nicht mehr nachvollziehbaren Grinden habe Herr M... die entspre-
chende Unterrichtung unterlassen und auch die Jahresgebuhr nicht rechtzeitig
entrichtet.

Der Beschwerdebegrindung ist eine den Vortrag der Anmelderinnen bestatigende
eidesstattliche Erklarung von Herrn M... beigefugt, der aulierdem zu ent-

nehmen ist, dass er seit 1995 bei der Anmelderin zu 2, zuletzt als Prokurist, tatig

ist.

Die Beschwerde der Anmelderinnen ist zulassig, aber nicht begrindet.

1. Die Anmelderinnen haben die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebuhr mit Zu-
schlag versaumt. Die Angaben im Bescheid des Patentamts vom 9. Juli 2003 sind
zutreffend. Danach endete die Frist zur Zahlung der am 28. Februar 2003 falligen
5. Jahresgebihr am 30. April 2003 (§ 17 Abs 1 PatG iVm § 3 Abs 2 Satz 1, § 7
Abs 1 Satz 1 PatKostG). Mit Zuschlag konnte die Gebihr noch bis Montag, den
1. September 2003, bezahlt werden (§ 7 Abs 1 Satz 2 PatKostG iVm § 193 BGB).
Die erst am 27. September 2003 erfolgte Zahlung der 5. Jahresgebuhr war daher
verspatet. Nach § 58 Abs. 3 PatG gilt die Patentanmeldung somit als zurickge-
nommen.

2. Die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebuhr ist zulassig
(§ 123 Abs. 2 PatG). Die zweimonatige Antragsfrist nach § 123 Abs. 1
Satz 2 PatG fur die wiedereinsetzungsfahige Zahlungsfrist ist eingehalten. Sie be-
gann mit dem Anruf der Miterfinder der Anmelderin zu 1 am 23. September 2003.
Der vier Tage spater beim Amt eingegangene Wiedereinsetzungsantrag enthalt ei-

ne im Kern schlussige Darlegung der fur Zulassigkeit und Begrundetheit der Wie-



dereinsetzung relevanten Tatsachen. Der mit der Beschwerdebegrindung geschil-
derte Sachverhalt erlautert dieses Vorbringen insbesondere im Bezug auf die Po-
sition und Handlungsweise des Miterfinder M... im Rahmen des bisherigen Tat-

sachenvortrags und ist daher auch noch nach Ablauf der 2-Monatsfrist zu berlck-
sichtigen (vgl Schulte, PatG, 7. Aufl, § 123 Rdn 40). Innerhalb der Antragsfrist ist

die versaumte Handlung nachgeholt worden.

3. Die Anmelderinnen waren jedoch nicht ohne Verschulden gehindert, die Frist
zur Zahlung der 5. Jahresgebuhr einzuhalten.

Im Innenverhaltnis zwischen den Anmelderinnen hatte die Anmelderin zu 2 die
Uberwachung des Schutzrechts und die Unterrichtung der Miterfinder tibernom-
men. Nach dem Vortrag der Anmelderinnen war die Angelegenheit zunachst pau-
schal auf den Mitarbeiter der Anmelderin zu 2, Herrn M..., Ubertragen worden,
dem im Jahr 2003 dann im Einzelfall konkrete Anweisungen erteilt wurden.

Nach dem eigenen Vortrag der Anmelderinnen hat es Herr M... in der Folgezeit
trotz Kenntnis von der Verpflichtung, alle Miterfinder von der beabsichtigten Aufga-
be der Anmeldung zu unterrichten und von der in diesem Zusammenhang zu be-
achtenden dreimonatigen Frist des § 16 Abs. 2 ArbEG, zunachst versaumt, auch
die Miterfinder der Anmelderin zu 1 rechtzeitig zu informieren. Als feststand, dass
die 3-Monatsfrist nicht mehr eingehalten werden konnte und er angewiesen wur-
de, deshalb die Jahresgebuhr noch einmal zu zahlen, sofern die Miterfinder der
Anmelderin zu 1 an der Ubertragung der Anmeldung interessiert waren, hat er es
wiederum unterlassen, dies telefonisch abzuklaren und dann ggf. die Jahresge-
buhr rechtzeitig zu Uberweisen. Sofern Herr M... - was im Sachvortrag letztlich
unklar bleibt - dabei in seiner Eigenschaft als Prokurist gehandelt hat, war er nach
§ 49 HGB Bevollmachtigter der Anmelderin zu 2, so dass sein Verschulden dem
Verschulden der Anmelderin zu 2 gleich steht (§ 85 Abs 2 ZPO) und somit eine
Wiedereinsetzung ausscheidet. Auch im Fall, dass Herr M... in seiner Eigen-
schaft als bloRer Mitarbeiter der Anmelderin zu 2 gehandelt hat, haben die Anmel-
derinnen nicht ohne Verschulden gehandelt. Denn der im Innenverhaltnis verant-

wortlichen Anmelderin zu 2 muss vorgehalten werden, dass sie ihren Mitarbeiter



nicht sorgfaltiger Gberwacht hat, nachdem dieser bereits nicht den Anweisungen
zu Beginn des Jahres 2003 gemal gehandelt hatte und durch sein Fehlverhalten
die dreimonatige Frist des § 16 Abs. 2 ArbEG nicht mehr zur Verfugung stand.
Spatestens zu diesem Zeitpunkt hatte sie nachprifen missen, ob er sodann wei-
sungsgemal die Interessenslage bei den Miterfindern der Anmelderin zu 1 abge-
fragt und ggf. dann rechtzeitig eine Uberweisung der Jahresgebihr veranlasst
hatte.

Schilke Rauch Martens
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