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10 W (pat) 14/05 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 691 17 748 (EP 0 527 952)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung
vom 7. Dezember 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Auf die am 10. Mai 1991 eingereichte Anmeldung wurde der Patentinhaberin mit
Wirkung auch fur die Bundesrepublik Deutschland das europaische Patent
0 527 952 mit der Bezeichnung "Hierarchisches Kodierungsverfahren mit Hinter-
grundreferenzen zur leistungsfahigen Kommunikation von Bildsequenzen” erteilt,
das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 691 17 748 ge-
fuhrt wird.

Das Patentamt wies die Patentinhaberin mit Bescheid vom 7. Oktober 2003
("Wichtige Mitteilung") darauf hin, dass die 13. Jahresgebuhr (760,- €) nicht inner-
halb der zuschlagsfreien Zeit entrichtet worden sei, diese aber mit Verspatungszu-
schlag von 50,- € (insgesamt 810,- €) bis zum 1. Dezember 2003 (ein Montag)
entrichtet werden kdnne, anderenfalls das Patent erlésche. Die Mitteilung erging

an die damaligen Inlandsvertreter der Patentinhaberin.

Am 28. Mai 2004 wurde die folgende, die 14. Jahresgebihr (910,- €) gezahlt, die

vom Patentamt wieder zuriickgezahlt wurde.

Auf den Hinweis des Patentamts mit Bescheid vom 16. Juli 2004, dass das Patent
seit 2. Dezember 2003 wegen Nichtzahlung der 13. Jahresgebihr mit Zuschlag
als erloschen gelte, hat die Patentinhaberin am 10. September 2004 Wiederein-
setzung beantragt und zugleich mit Einzugserméachtigung die 13. und
14. Jahresgebihr jeweils mit Zuschlag gezahlt. Sie tragt vor, der Bescheid des
Patentamts vom Juli 2004 sei am 28. Juli 2004 bei den damaligen Inlandsvertre-
tern eingegangen, somit sei das Hindernis zu diesem Zeitpunkt weggefallen. Wie
aus der beigeflgten eidesstattlichen Versicherung der fir die Jahresgebuhren zu-
standigen Mitarbeiterin der amerikanischen Korrespondenzanwalte ersichtlich sei,

habe im April und Mai 2003 fur mehrere Patente der Patentinhaberin ein Wechsel



der amerikanischen Vertreter stattgefunden, namlich von der Kanzlei A...

auf die Kanzlei B... Durch "die Verket-

tung von unglucklichen Umstanden bei der Aktenzuordnung im Zuge der Akten-
Ubernahme" sei die Mitteilung des Patentamts vom 7. Oktober 2003 zur Zahlung
der 13. Jahresgebuhr nicht zu den an die neuen Vertreter bergebenen Handak-
ten gelangt, so dass von Seiten der Kanzlei B...

davon ausgegangen worden sei, dass die 13. Jahresgebuhr ordnungs-

gemal bezahlt worden sei.

In der eidesstattlichen Versicherung vom 8. September 2004 von Frau
C... erklart diese u. a., sie sei seit August 2001 als Sachbearbeite-

rin in Jahresgebihrenangelegenheiten bei der Kanzlei B...

angestellt. Ihre Kanzlei sei im April und Mai 2003 mit den

Patentangelegenheiten der Patentinhaberin betraut worden und habe die
entsprechenden Unterlagen von den vorherigen Vertretern zur Weiterbetreuung
erhalten. Nach den ihnen tGbergebenen Unterlagen betreffend den deutschen Teil
des vorliegenden europaischen Patents seien sie trotz eingehender Uberpriifung
der umfangreichen Unterlagen auf keinen Hinweis gestol3en, dass die im
Mai 2003 fallige Jahresgebuhr nicht ordnungsgemald entrichtet und einbezahlt
worden sei. Sie habe die Patentanwaélte D..., welche seit Jahren die

Einzahlung der Jahres- und Aufrechterhaltungsgebuhren fur ihre Kanzlei wahrnah-
men, im Marz 2004 beauftragt, die 14. Jahresgebihr zu zahlen, was ausweislich
der Amtsakte am 28. Mai 2004 erfolgt sei. Wahrend ihrer langjahrigen Erfahrung
auf dem Gebiet der Aufrechterhaltungsgebihren im In- und Ausland, wozu sie von
ihrer Kanzlei als zuverlassige und erfahrene Mitarbeiterin ausgewahlt und von der
sie auch Uber die Bedeutung der fristgerechten Einzahlung der Aufrechterhal-
tungsgebiuihren regelmaRig und standig unter stichprobenhafter Uberwachung
informiert worden sei, sei ihr kein Fall einer Fristversaumung bei der Einzahlung

von Jahresgebihren bekannt geworden.



Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 1.55 - hat durch Be-
schluss vom 10. November 2004 den Antrag der Patentinhaberin auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand zurickgewiesen. Zur Begrindung ist im Wesentli-
chen ausgefuhrt, die Patentinhaberin habe die Frist zur Zahlung der
13. Jahresgebihr nicht ohne Verschulden versdumt. Es liege ein ihr zurechenba-
res Verschulden der damaligen Inlandsvertreter vor. Selbst wenn angenommen
werde, dass diese die Mitteilung des Patentamts vom 7. Oktober 2003 zeitnah an
die amerikanischen Korrespondenzanwalte weitergeleitet hatten und die Mitteilung
durch eine Verkettung unglicklicher Umsténde nicht in die richtige Handakte ge-
langt sei, hatte beim Ausbleiben einer baldigen Anweisung zur Zahlung der
13. Jahresgebiihr vor Ablauf der Zahlungsfrist mit den amerikanischen Korrespon-
denzanwaélten geklart werden mussen, ob die Patentinhaberin an der Aufrechter-
haltung des deutschen Schutzrechts interessiert sei. Es liege ein Organisations-
verschulden vor, denn es sei nicht mit der Ublichen Sorgfalt zu vereinbaren, wenn
eine amtliche Mitteilung bezuglich eines drohenden Schutzrechtsverlustes an Kor-
respondenzanwalte ohne Fristenkontrolle weitergeleitet werde, im vollen Ver-
trauen darauf, dass diese Mitteilung dort ankomme, zur richtigen Handakte ge-

lange und rechtzeitig beachtet werde.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde und beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 1.55 vom 10. November 2004
aufzuheben und das Patent entsprechend dem Wiedereinset-
zungsantrag vom 10. September 2004 in den vorigen Stand ein-

zusetzen.

Zur Begrundung wird vorgetragen, die Patentabteilung unterstelle, dass die da-
mals bevollméachtigten Inlandsvertreter direkt die Patentinhaberin oder die ameri-
kanischen Korrespondenzanwalte héatten unterrichten missen. Dies treffe hier
aber nicht zu, denn die Inlandsvertreter seien von einer britischen Kanzlei, ndmlich

der Kanzlei E... in F..., welche vor dem EPA als Vertreterin der



Patentinhaberin bevollmachtigt gewesen sei, mit der Vertretung des deutschen
Teils des vorliegenden européaischen Patents beauftragt worden. Somit bestehe
kein direktes Mandatsverhaltnis der Inlandsvertreter mit der Patentinhaberin in den
USA oder deren amerikanischen Korrespondenzanwalten. Die Mitteilung des Pa-
tentamts vom 7. Oktober 2003 sei von den Inlandsvertretern per Telefax am
22. Oktober 2003 an die britischen Vertreter weitergeleitet worden. Eine Ruckant-
wort sei nicht erhalten worden, was durchaus der Erfahrung nach Ublich sei, da
Jahresgebiuhren von jedermann beim Patentamt eingezahlt werden kdnnten und
dies heutzutage zunehmend von Jahresgebihrenzahlungsinstituten ausgefihrt
werde. Auch hier sei die 14. Jahresgebuhr durch eine solches Jahresgeblhren-
zahlungsinstitut der Kollegen D... einbezahlt worden. Es liege daher

kein Organisationsverschulden der Inlandsvertreter vor.

In der miundlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin ihren Standpunkt auf-
rechterhalten und darauf hingewiesen, dass weder die Inlandsvertreter noch die
britischen Vertreter mit der Gebuhrenzahlung beauftragt gewesen seien. Die In-
landsvertreter hatten ihrer Sorgfaltspflicht dadurch genlgt, dass sie die Mitteilung
des Patentamts unverzuglich weitergeleitet hatten, was man beim urspringlichen
Sachvortrag selbstverstandlich mitlesen kénne; fur die britischen Vertreter habe
generell gar nicht die Pflicht bestanden, irgendwelche Zahlungserinnerungen wei-
terzuleiten. Es liege lediglich ein Fehler einer Mitarbeiterin der amerikanischen

Vertreter vor, der der Patentinhaberin nicht zugerechnet werden kénne.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegriindet. Das Patentamt hat den Antrag
der Patentinhaberin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der
13. Jahresgebuhr mit Zuschlag im Ergebnis zu Recht zurtickgewiesen.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der 13. Jahresgebihr mit Zu-
schlag versaumt. Die 13. Jahresgebiihr, die hier nach Art. Il § 7 IntPatUG i. V. m.



8 17 Abs. 1 PatG zu zahlen ist, ist gemal3 § 3 Abs. 2 PatKostG am 31. Mai 2003
fallig gewesen und konnte gemald 8 7 Abs. 1 PatKostG bis zum 31. Juli 2003 zu-
schlagsfrei, bis zum 1. Dezember 2003 (der 30. November 2003 war ein Sonntag)
mit Zuschlag entrichtet werden. Die Zahlung erst am 10. September 2004 ist da-
her verspatet. Das Patent ist gemaf § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen.

2. Der wegen Versdumung der Zahlungsfrist gestellte Antrag auf Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand ist zwar zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

a. Die Zulassigkeitsvoraussetzungen des 8§ 123 Abs. 2 PatG sind eingehalten.
Der Antrag ist, ausgehend davon, dass das Hindernis mit Erhalt des patentamtli-
chen Bescheides vom 16. Juli 2004, namlich am 28. Juli 2004, weggefallen ist - fur
einen friheren Wegfall besteht kein Anhalt -, am 10. September 2004 fristgerecht
innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden und
enthalt die die Wiedereinsetzung begriindenden Tatsachen. Ebenso ist durch die
Zahlung der 13. Jahresgebihr mit Zuschlag am 10. September 2004 die ver-
saumte Handlung rechtzeitig nachgeholt worden. Die Glaubhaftmachung ist

zugleich mit der Antragstellung erfolgt.

b. Die Patentinhaberin hat aber die Zahlungsfrist nicht ohne Verschulden ver-
saumt; es liegt ein ihr zurechenbares Verschulden (8 85 Abs. 2 ZPO) ihrer Ver-

treter vor.

aa. Es kann schon die Moglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass den

damaligen Inlandsvertreter oder die britischen Vertreter ein Verschulden trifft.

Dem Vortrag im Wiedereinsetzungsantrag lasst sich implizit entnehmen, dass der
Auftrag zur Gebuhreneinzahlung jeweils durch die amerikanischen Korrespon-
denzanwaélte zu erfolgen hatte und die Inlandsvertreter offensichtlich nicht mit der
Uberwachung bzw. Einzahlung der Jahresgebiihren beauftragt waren. In Fallen, in

denen ein Vertreter nicht mit der Einzahlung der Jahresgebihren beauftragt ist,



genugt er zwar nach standiger Rechtsprechung (vgl. z. B. 10 W (pat) 36/04 vom
2. Februar 2006; 4 W (pat) 78/97 vom 19. August 1998, beide veroffentlicht in ju-
ris; BPatGE 13, 87, 93/94) seiner anwaltlichen Sorgfaltspflicht dadurch, dass er
den Anmelder bzw. Patentinhaber tber die Notwendigkeit und die Frist der Ge-
bihrenzahlung sowie auf die Rechtsfolgen einer unterbliebenen Zahlung hinweist,
er muss nicht selbst die Zahlung bewirken oder die Frist hierfir iberwachen. Es
besteht, anders als im angefochtenen Beschluss angenommen worden ist, beim
Ausbleiben einer Antwort auch nicht grundséatzlich eine Nachfragepflicht des Ver-

treters, sondern nur bei Vorliegen besonderer Umstande (vgl. BPatGE 13, 87, 94).

Allerdings enthalt der Wiedereinsetzungsantrag keinerlei Vortrag zu dem Verhal-
ten der Inlandsvertreter, insbesondere nicht dazu, ob eine rechtzeitige Weiterlei-
tung der Mitteilung des Patentamts vom Oktober 2003 Uber die Zahlung der
13. Jahresgebiihr an die Patentinhaberin stattgefunden hat und damit der Inlands-
vertreter seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Aus dem Vortrag, wonach
diese Mitteilung aufgrund Verkettung unglicklicher Umstadnde im Zuge des Wech-
sels der amerikanischen Korrespondenzanwalte nicht in die Handakten der neuen
amerikanischen Vertreter gelangt sei, kann auch nicht auf ein bestimmtes Handeln
der Inlandsvertreter geschlossen oder ein solches "mitgelesen" werden. Ob, wann
und an wen die Mitteilung des Patentamts weitergeleitet worden ist, ist nicht er-
sichtlich. Damit bleibt vielmehr die Mdglichkeit offen, dass die Fristversaumung auf

einem Verschulden der deutschen Vertreter beruht.

Ob die insoweit im Beschwerdeverfahren gemachten Angaben beriicksichtigt wer-
den konnen, wonach die Inlandsvertreter die Mitteilung des Patentamts rechtzeitig
vor Fristablauf im Oktober 2003 an die britischen Vertreter weitergeleitet haben,
erscheint zweifelhaft, da sich diese Angaben insbesondere im Hinblick darauf,
dass die Zwischenschaltung britischer Vertreter bis dahin génzlich unerwéhnt
geblieben ist, als neuer und nicht lediglich erganzter Vortrag darstellen. Selbst
wenn zugunsten der Patentinhaberin dieser Vortrag bertcksichtigt wird, ergibt sich

daraus, dass zwar die Inlandsvertreter ihrer anwaltlichen Sorgfaltspflicht nachge-



kommen sind. Es bleibt nunmehr aber die Mdglichkeit offen, dass die britischen
Vertreter, Uber deren Verhalten jeder Vortrag fehlt, ein anwaltlicher Sorgfaltsver-
stol3 trifft, weil sie die Mitteilung des Patentamts vom Oktober 2003 nicht an die
mit der Gebuhreniberwachung und -zahlung betrauten amerikanischen Vertreter

weitergeleitet haben.

bb. Davon abgesehen kann mangels hinreichenden Vortrags auch nicht ausge-
schlossen werden, dass die Fristversdumung auf einem Verschulden der ameri-
kanischen Vertreter (Kanzlei B...) be-

ruht, die mit der Gebuhreniberwachung und -zahlung beauftragt waren. Fur die
Zurechnung gemal § 85 Abs. 2 ZPO ist insoweit ohne Belang, dass zwischen den
amerikanischen Korrespondenzanwalten und den Inlandsvertretern, wie im Be-
schwerdeverfahren vorgetragen, kein direktes Mandatsverhaltnis bestand. Denn
im Sinne dieser Vorschrift sind Bevollméchtigte jede von der Partei rechtsge-
schaftlich bestellte Vertreter, auch auslandische Korrespondenzanwalte (vgl.
Zoller, ZPO, 25. Aufl., 8 85 Rdn. 16, 17 m. w. N.).

Darauf, dass durch Verkettung ungliicklicher Umstande, die aber ohnehin nicht
naher erlautert worden sind, die Mitteilung des Patentamts vom Oktober 2003
Uber die Zahlung der 13. Jahresgebuhr nicht in die Handakten der neuen ameri-
kanischen Vertreter gelangt ist, kommt es nicht entscheidungserheblich an, denn
eine solche patentamtliche Gebuhrenmitteilung stellt nur einen Service des Pa-
tentamts dar, der den Gebuhrenpflichtigen nicht davon enthebt, durch organisato-
rische Mal3nahmen die rechtzeitige Gebihrenzahlung sicherzustellen. Durch wel-
che organisatorischen Malinahmen es in der Kanzlei der neuen amerikanischen
Vertreter sicher gestellt war, dass bei den ibernommenen Akten noch nicht be-
zahlte Gebuhren fristgerecht gezahlt werden, ist nicht vorgetragen. Die insoweit in
der eidesstattlichen Versicherung enthaltenen Angaben, wonach die Sachbear-
beiterin bei der Uberprifung der Unterlagen auf keinen Hinweis gestoRRen sei,
dass nicht gezahlt worden sei, wobei noch nicht einmal feststeht, ob diese Uber-

priufung Uberhaupt vor Ablauf der hier mal3geblichen Zahlungsfrist am



1. Dezember 2003 stattgefunden hat, sprechen eher gegen das Vorhandensein
einer hinreichenden Organisation. Es hatte einer Anweisung bedurft, die Unterla-
gen daraufhin zu Uberprifen, ob sich ein Hinweis fir eine Zahlung finden l&asst und
wenn nicht, die Zahlung noch zu veranlassen. Die punktliche Zahlung der nachfol-
genden 14. Jahresgebuhr lasst zwar das Vorhandensein einer hinreichenden
Fristenorganisation vermuten, dies kann aber den insoweit erforderlichen Vortrag
zu den organisatorischen MalRnahmen anlésslich der Aktenibernahme nicht er-
setzen. Es liegt somit nicht lediglich ein Fehler der Sachbearbeiterin vor, deren
Verhalten, da sie im Rechtssinne nur Hilfsperson ist, der Patentinhaberin nicht zu-
rechenbar ist, sondern es kann dartber hinaus nicht ausgeschlossen werden,
dass die organisatorischen Mafinahmen im Zuge der Aktentbernahme nicht zu-
reichend waren. Da die Mdglichkeit offen bleibt, dass ein der Patentinhaberin zu-
rechenbares Organisationsverschulden der Vertreter vorliegt, hat der Wiederein-

setzungsantrag keinen Erfolg.

gez.

Unterschriften



