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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 695 11 108 (EP 0 797 394)
wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 1. Juni 2006 durch ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fur Klasse A 23 P des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 21. Januar 2004 aufgehoben.

Der Antragstellerin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung

der 7. Jahresgebihr mit Zuschlag gewabhrt.

Grinde

Die Antragstellerin ist Inhaberin des europaischen Patents 0 797 394 mit Schutz
fur Deutschland, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Num-
mer 695 11 108 gefiuihrt wird und die Bezeichnung: ,Verfahren zur Verkapselung
von Lebensmittel- oder Aromastoff-Partikeln mit Warmwasserfish-Gelatine und
daraus hergestellte Kapseln® tragt. Mit Schreiben des Patentamts vom
15. Mai 2002 an die Inlandsvertreter der Antragstellerin wurde auf den Ablauf der
Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebihr mit Zuschlag bis zum 30. Juni 2002 hinge-
wiesen. Da eine Zahlung nicht erfolgt war, teilte das Patentamt mit, das Patent
gelte als erloschen.

In ihrem am 5. Mai 2003 gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung fuhrt die Antrag-
stellerin aus, sie habe erstmals durch die Mitteilung des Patentamts, die ihrem
Vertreter am 3. Marz 2003 zugegangen sei, erfahren, dass die rechtzeitige Zah-
lung der Gebuhr versaumt worden sei. Ein Auftrag zur Zahlung der Jahresgebih-
ren durch den Inlandsvertreter habe nicht bestanden. Auftragsgemal’ habe er die
Zahlungserinnerung des Patentamts vom Mai 2002 an ihre britischen Vertreter
weitergeleitet, durch ein Blroversehen habe diese weder ihre weiteren Vertreter in
den Vereinigten Staaten von Amerika noch sie selbst erreicht. Die Zahlung der

Jahresgebuhren fur die Schutzrechte sei ab dem Jahr 2001 von der Firma A... im



Auftrag der Antragstellerin vorgenommen worden. Die Entscheidung, ob ein
Schutzrecht aufrechterhalten oder fallengelassen werde, habe bei der Antragstel-
lerin damals ein Patentkomitee getroffen, dessen Mitglied Herr B..., der
Leiter ihrer Abteilung gewerblicher Rechtsschutz gewesen sei. lhm habe
Frau C... zur Seite gestanden, der u.a. das Fuhren der Schutzrechtslisten
oblegen habe. Diese sei aufgrund ihrer friiheren Tatigkeit in einem Patentanwalts-
biro im Bereich Fristenkontrolle fur die Aufgabe bei der Antragstellerin ausge-
wahlt, sodann eingearbeitet und regelmafiig tberwacht und weitergebildet worden.
Die spezielle Einarbeitung habe neben Herrn B... FrauD... als Pa-
tentkoordinatorin vorgenommen. An Hand der von Frau C... gefuhrten Liste der
lebenden Schutzrechte habe das Patentkomitee mehrmals jahrlich entschieden,
ob diese aufrechterhalten werden sollten oder nicht, und zwar durch handschriftli-
chen Eintrag der jeweiligen Entscheidung (,drop“ oder ,keep“) in die Spalte
,Decision” dieser Liste. Es sei Aufgabe von Frau C... gewesen, die in dieser Liste
dokumentierten Entscheidungen des Patentkomitees in die von der Firma A... er-
stellte Liste zu Ubertragen, auf deren Grundlage dann die Zahlung der Schutz-
rechtsgebiihren vorgenommen worden seien. Da die Liste der Firma A... nur die
internen Aktenzeichen der amerikanischen Vertreter enthalten habe, habe
Frau C... zundchst an Hand des amtlichen Aktenzeichens fir das jeweilige
Schutzrecht das interne Aktenzeichen der Antragstellerin aus der von ihr gefuihrten
Liste entnehmen und handschriftlich in die Liste der Firma A... eintragen missen,
wobei sie sich auch am ,Country Code" orientiert habe. Danach habe Frau C...
die das jeweilige Schutzrecht betreffende Entscheidung des Patentkomitees mit
,YES" oder ,NO* handschriftlich in die A...-Liste Gbertragen.

Im Fall des vorliegenden Patents, fir das nach der Entscheidung der Antragstelle-
rin die Jahresgebihr gezahlt werden sollte, habe das zutreffende interne Zeichen
K 43 gelautet. Statt dieses zu Ubertragen, habe Frau C... einen Zahlendreher vor-
genommen und so K 34 in die Liste der Firma A... eingetragen. Fir das (falsche)
interne Aktenzeichen K 34 habe die Entscheidung aus einer friheren Sitzung des
Patentkomitees ,Drop“ gelautet. Frau C... habe dann statt der in Wahrheit zutref-

fenden Entscheidung ,YES" in die A...-Liste falschlicherweise das Wort ,NO" ein-



getragen. Dieser Fehler sei auch bei der anschlieRenden Kontrolle durch
Herrn B... nicht aufgefallen, der schon aufgrund der umfangreichen Liste
und des auf ihm damals lastenden hohen Arbeitsdrucks die zutreffende Ubertra-
gung der internen Aktenzeichen nicht Uberprtft, sondern sich auf die stichproben-
hafte Kontrolle beschrankt habe, ob die richtigen Entscheidungen tbertragen wor-
den seien.

Daher sei fur das vorliegende Patent die Zahlung der Jahresgebuhr im Auftrag der
Antragstellerin nicht vorgenommen worden. Der Fehler sei auch nicht durch die
Zahlungserinnerung aufgefallen, weil diese die Antragstellerin aus den geschilder-

ten Grunden nicht erreicht habe.

Mit Beschluss vom 21. Januar 2004 hat die Prifungsstelle fur Klasse A 23 P den
Antrag auf Wiedereinsetzung mit der Begriindung zuriickgewiesen, es lage ein
Fehler in der Bluroorganisation der Antragstellerin darin, dass Frau C... bei der
Ubertragung der internen Aktenzeichen in die A...-Liste neben der giiltigen Liste
auch eine veraltete nicht mehr giltige Schutzrechtsliste benutzt habe. Dadurch sei
der Fehler entstanden. Es hatte einer klaren Anweisung bedurft, welche Liste zu-
grunde zu legen sei, und einer strengeren Kontrolle, die sich auch mit einer erhdh-
ten Arbeitsbelastung nicht entschuldigen lie3e. Der Fehler der britischen Vertreter
sei nicht entscheidungserheblich, weil er fur die Entscheidung, keine Jahresge-

bihr zu zahlen, nicht ursachlich gewesen sei.

Mit der gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde beantragt die Antragstel-

lerin,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf

Wiedereinsetzung stattzugeben.



Zur Begrundung fihrt sie erganzend aus, der angefochtene Beschluss stelle den
Sachverhalt nicht korrekt dar. Frau C... seien im vorliegenden Fall aktuelle Listen
der beiden letzten Sitzungen des Patentkomitees Ubergeben worden, die sich be-
zuglich der jeweiligen Schutzrechte nicht widersprochen hatten. Zur lediglich stich-
probenartigen Kontrolle durch Herrn B... ist angefihrt, der Fehler habe
nicht auffallen kénnen, weil in der Liste zum falsch Ubertragenen Aktenzeichen die
richtige Entscheidung angefuhrt gewesen sei. Hatte er auch noch die internen Ak-
tenzeichen kontrollieren mussen, hatte er die A...-Liste gleich selbst ausfillen
konnen. Zu beachten sei auch, dass der Fehler bei einer an sich sehr einfachen
Arbeit, dem Ubertragen von Daten vom Bildschirm sowie aus Listen in ein Formu-
lar, entstanden sei, einer Tatigkeit also, fur die nicht einmal Kenntnisse auf dem
Gebiet des Patentwesens erforderlich gewesen seien.

Die Antragstellerin hat im Beschwerdeverfahren eidesstattliche Versicherungen
von Frau C..., Frau D... und Herrn B... vorgelegt.
Ferner hat sie mitgeteilt, sie habe ihren Namen in ,E... SA" geandert. Ein

Vollzug der Anderung im Patentregister hat noch nicht stattgefunden.

Die zulassige Beschwerde ist begrundet.

1. Der angefochtene Beschluss ist nicht bereits deshalb aufzuheben, weil er als
erlassende Stelle die sachlich unzustandige Prufungsstelle fur Klasse A 23 P be-
zeichnet. Nach § 123 Abs. 3 PatG entscheidet Uber den Antrag auf Wiedereinset-
zung die Stelle, die tber die nachgeholte Handlung zu beschlieRen hat. Das ist bei
einem erteilten europaischen Patent mit Schutz fir Deutschland die jeweilige Pa-
tentabteilung (8 27 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Unter den Voraussetzungen des 8§ 27
Abs. 4 PatG kann der Vorsitzende einer Patentabteilung einem Mitglied der Abtei-
lung Aufgaben zur alleinigen Bearbeitung Ubertragen. Dies hat er in zulassiger
Weise mit Verfligung vom 20. August 2003 getan. Die danach zustandige Pruferin,

die den Antrag auf Wiedereinsetzung zurtickgewiesen hat, hat damit aber als Mit-



glied der Abteilung entschieden und nicht als Prifungsstelle, wie falschlicherweise
am Ende des Beschlusses angegeben ist. Die lediglich falsche Bezeichnung der
durch die zustandige Patentabteilung erlassenen Entscheidung steht der Wirk-

samkeit des angefochtenen Beschlusses jedoch nicht entgegen.

2. Die Antragstellerin hat die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebuhr mit Zuschlag
versaumt. Fallig war die Gebuhr nach 8 17 Abs. 1 und 3 PatG (in der bis zum
31. Dezember 2001 geltenden Fassung) am 31. Dezember 2001. Die Zahlung der
Jahresgebihr mit Zuschlag hatte noch - wie in der Zahlungserinnerung vom
15. Mai 2002 zutreffend mitgeteilt - bis zum 30. Juni 2002 erfolgen kénnen (8§ 14
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 PatKostG). Sie ging erst mit Abbuchungsauftrag vom
5. Mai 2003 und damit verspatet ein.

3. Der Wiedereinsetzungsantrag ist in zulassiger Weise gestellt worden. Insbeson-
dere hat die Antragstellerin die Frist von 2 Monaten nach 8§ 123 Abs. 2 Satze 1
bis 3 PatG mit Zugang ihres Antrags am 5. Mai 2003 eingehalten. Mit Zustellung
der Mitteilung des Amtes am 3. Marz 2003, das Patent sei erloschen, entfiel das
Hindernis fir die Zahlung der Jahresgebiihr. Die Frist endete, da der 3. Mai auf ei-
nen Samstag fiel, am Montag, den 5. Mai 2003.

4. Die Antragstellerin hat in glaubhafter Weise dargelegt, dass sie die Frist zur
Zahlung der Jahresgebiuhr mit Zuschlag ohne Verschulden versaumt hat.

Zur Glaubhaftmachung tragen insbesondere die im Beschwerdeverfahren einge-
gangenen eidesstattlichen Versicherungen von FrauC..., FrauD... und
Herrn B... bei, aus denen sich Ubereinstimmend und widerspruchsfrei er-
gibt, dass Ursache der Fristversaumung ein Fehler von Frau C... gewesen ist, die
ersichtlich nur als Hilfsperson gehandelt hat. Ein Organisationsverschulden sei-
tens der Antragstellerin scheidet ebenso aus wie ein Verschulden bei Auswahl,
Unterweisung und Uberwachung von Frau C... im Rahmen ihrer Tatigkeit fiir die
Antragstellerin. Vielmehr ist glaubhaft gemacht, dass angesichts der vorherigen

Tatigkeit und Erfahrung von Frau C... ihr die zwar umfangreichen, aber einfachen



Arbeiten - wie insbesondere das Fuhren der Listen mit den Schutzrechten und das
Ausfillen des Formulars der Firma A... - durchaus ubertragen werden konnten.
Daher durfte sich Herr B... als Vorgesetzter, wie von der Antragstellerin
ausgefiihrt, auf die stichprobenhafte Uberpriifung der von Frau C... ausgefillten
Liste mit den zu verlangernden Schutzrechten beschranken. Keine vollstandige
Kontrolle der Listeneintragungen vorgenommen zu haben, stellt keinen Verstol
gegen die erforderliche Sorgfalt dar, wenn es sich wie vorgetragen um den bis da-
hin einzigen Fehler einer Mitarbeiterin handelt, die als aulRerst zuverlassig galt.
Somit bestanden seitens der Antragstellerin keine Zweifel an der Richtigkeit der
von Frau C... zusammengestellten Liste, die zur Vermeidung von Rechtsverlusten
Anlass fur eine genauere Prufung durch den Leiter der Patentabteilung oder einen
weiteren Mitarbeiter gegeben hatten. Einen Fehler in der Blroorganisation und da-
mit ein eigenes Verschulden der Antragstellerin, von dem das Patentamt ausge-
gangen ist, vermag der Senat nicht festzustellen. Die Schutzrechtslisten der An-
tragstellerin und der Firma A... stimmen zwar nicht in allen relevanten Informatio-
nen deckungsgleich Uberein, ermdglichen aber ohne besondere Mihe die ldentifi-
zierung der jeweiligen Schutzrechte. Nicht die méglicherweise voneinander etwas
abweichenden Listen waren kausal fur den hier entscheidenden Fehler, sondern
das geschilderte, einmalige Versehen der Mitarbeiterin C...

Die Gewahrung der Wiedereinsetzung ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass die
Antragstellerin mangels Weiterleitung nicht auf die Zahlungserinnerung des Pa-
tentamts vom Mai 2002 reagiert hat, denn der Fehler beim Ausflllen der A...-Lis-

te steht hiermit in keinem urséchlichen Zusammenhang.



Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben und Wiedereinsetzung in

die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebihr mit Zuschlag zu gewéhren.

gez.

Unterschriften



