BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 13/09 Verkiundet am
8. Juni 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend das Patent 198 55 465

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf Grund der mundlichen Verhandlung vom 8. Juni 2010 unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schiilke sowie der Richterin Puschel und

des Richters Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Griunde

Auf die am 1. Dezember 1998 eingereichte Anmeldung wurde der Patentinhabe-
rin, die technische Schutzrecht in groler Anzahl verwaltet, am 6. Juli 2004 das
Patent DE 198 55 465 mit der Bezeichnung ,Vorrichtung zur Blutprobennahme
und-Analyse” erteilt.

Mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmachtigten vom 9. Februar 2005 hat die
weitere Beteiligte Einspruch gegen das Patent eingelegt. Das Einspruchsverfahren
wird beim Bundespatentgericht unter dem Az. 21 W 312/05 geflhrt.

Mit Bescheid vom 13. Mai 2008 (,Wichtige Mitteilung!)“ wies das Deutsche Patent-
und Markenamt - Prifungsstelle flr Klasse A61M - die Patentinhaberin auf den
Fristablauf fir die Zahlung der 10. Jahresgebuhr mit Verspatungszuschlag am
30. Juni 2008 hin und vermerkte am 8. August 2008 in der Amtsakte, dass das

patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr erloschen sei.

Mit an das Patentamt gerichtetem Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmachtigten

vom 5. September 2008, dort eingegangen am selben Tag, hat die Patentinhabe-



rin Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebuhr mit
Zuschlag gestellt. Dem Schriftsatz war als Anlage eine Einzugsermachtigung tber
die Gebuhr nebst Verspatungszuschlag beigefugt. Zur Begrindung ist ausgefuhrt,
das Fristversaumnis sei auf ein einmaliges Fehlverhalten der langjahrigen und
stets zuverlassigen Mitarbeiterin der Patentinhaberin L... zurlickzufih

ren. Das Verwaltungsteam, dem Frau S... angehore, sei angewiesen worden,
bestehende Schutzrechte auf das Vorhandensein von Lizenzvereinbarungen hin
zu Uberprufen. Bei Vorliegen einer solchen sollten die Schutzrechtsunterlagen an
einen im Hause der Antragstellerin zustandigen Rechtsanwalt weitergeleitet
werden zur Prifung, ob das Schutzrecht aufrechtzuerhalten sei. Existierten keine
Lizenzvertrage, so sollte durch das Verwaltungsteam eine Eingabe in die
Datenbank der Patentinhaberin erfolgen; das entsprechende Schutzrecht wurde in
der Folge aufgegeben. Ohne die vorstehend beschriebene Uberpriifung auf das
Vorhandensein einer Lizenzvereinbarung habe Frau L... im Herbst

2007 das verfahrensgegenstandliche patent als ein durch Nichtzahlung der
Jahresgeblhr fallen zu lassendes Schutzrecht in die Datenbank eingegeben.
Diesen Fehler habe die Patentinhaberin erst Ende Juli 2008 bemerkt.

Das Patentamt - Patentabteilung 1.55 - hat mit Beschluss vom 26. Februar 2009
den Wiedereinsetzungsantrag zurtckgewiesen. Nach Auffassung des Amtes be-
ruhe die nichtrechtzeitige Zahlung der 10. Jahresgebuhr nicht allein auf einem
Fehlverhalten vom Frau S.... die Patentinhaberin habe das Fristversaumnis

vielmehr selbst verschuldet. sie hatte sich namlich nicht allein auf den (fehlerhaf-
ten) Eintrag in ihrer Datenbank verlassen durfen. Sowohl aufgrund der Mitteilung
des Patentamts vom 13. Mai 2008 Uber den Ablauf der Frist zur Einzahlung der
10. Jahresgebihr am 30. Juni 2008 als auch im Hinblick auf das anhangige Ein-
spruchsverfahren hatte Anlass bestanden, rechtzeitig vor Fristablauf den ,Status®
des Patents auf das Bestehen von Lizenzvertragen und die Frage einer Aufrecht-
erhaltung des verfahrensgegenstadlichen Schutzrechts hin nochmals zu Uberpri-

fen.



Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde.
Sie lasst vortragen, dem Fristversaumnis liege ausschlielich ein einmaliges Fehl-
verhalten ihrer Mitarbeiterin L... zugrunde, fur das sie, di Patentinhabe

rin, nicht einzustehen habe. Dem Begehren auf Wiedereinsetzung kdnne auch
nicht entgegengehalten werden, dass die Patentinhaberin die Tatigkeit von Frau
S... nicht ausreichend Uberwacht habe. Dem widerspreche die Tatsache,

dass die im Hause der Patentinhaberin tatigen Rechtsanwalte alle von Frau S...
vorgelegten Vorgange auf die Frage einer Aufrechterhaltung des entspre

chenden Schutzrechts hin Gberprift hatten.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
26. Februar 2009 aufzuheben und die Patentinhaberin in die Frist
zur Zahlung der 10. Jahresgebuhr mit Zuschlag wiedereinzuset-

zen.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Ihrer Auffassung nach kénne der Beschwerde kein Erfolg verbeschieden sein, da
eine Uberpriifung der Dateneingaben durch Frau L... im Unternehmen

der Antragstellerin offensichtlich nicht erfolge. Fehlerhafte Eingaben in die Daten-
bank bleiben somit unentdeckt. Eine derartige Organisation werde den an die
Uberprifung von Jahresgebiihren durch die Patentabteilung eines gréReren Un-
ternehmens zu stellenden Anforderungen nicht gerecht, weshalb die Patentinha-

berin fur das Verschulden ihrer Mitarbeiterin einzustehen habe.



Die zulassige Beschwerde der Patentinhaberin ist unbegrindet. Die Zurlckwei-
sung ihres Antrags auf Widereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresge-
buhr durch das Patentamt ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. die hiergegen
von der Patentinhaberin vorgebrachten Einwande verhelfen ihrer Beschwerde

nicht zum Erfolg.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur nach § 17 Abs. 1 PatG zu entrichtenden
10. Jahresgebuhr versaumt. diese ist gemall § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG am
31. Dezember 2007 fallig geworden und konnte gemald § 7 Abs. 1 Satz 1 Pat-
KostG bis Ende Februar 2008 zuschlagfrei, bis zum 30. Juni 2008 mit Verspa-
tungszuschlag /§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostg) gezahlt werden. Die mit Vorlage der
Einzugsermachtigung vom 5. September 2008 an das Patentamt bewirkte Zahlung

der 10. Jahresgeblhr nebst Verspatungszuschlag (§ 2 Nr. 4 PatKostZV) war mit-

hin verspatet. Dies hat gemall § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG das Erléschen des Patents
zur Folge.

2. a) der Wiedereinsetzungsantrag ist zulassig, insbesondere ist die Antragsfrist
des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten. Der Wegfall des Hindernisses tritt ein,
sobald das Ereignis seine hindernde Wirkung auf den Saumigen oder dessen
Vertreter verliert, also wenn der Sdumige oder sein Vertreter bei der Aufwendung
der ihm zuzumutenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versaumte Handlung
vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als un-
verschuldet angesehen werden kann (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 123
Rn. 27). Hindernis fur die versaumte Zahlung der 10. Jahresgebuhr war der Fehl-
eintrag in die Datenbank der Patentinhaberin, der den Angaben von Frau S...

in ihrer eidesstattlichen Versicherung vom 3. September 2008 zufolge Ende Juli
2008 entdeckt wurde. Hiervon ausgehend ist der Wiedereinsetzungsantrag vom
5. September 2008 rechtzeitig gestellt worden. Die am 5. September 2008 geleis-

tete Zahlung der 10. Jahresgebihr nebst Verspatungszuschlag, mit der die ver-



saumte Handlung nachgeholt wurde, war ebenfalls rechtzeitig (§ 123 Abs. 2
Satz 3, 1. Halbsatz PatG).

b) Der Wiedereinsetzungsantrag ist allerdings nicht begrindet.

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG kann Wiedereinsetzung gewahrt werden, wenn
der Antragsteller glaubhaft darlegt, dass er ohne verschulden verhindert war, eine
Frist einzuhalten, deren Versdaumnis nach den gesetzlichen Vorschriften einen
Rechtsnachteil zur Folge hat. Bei der Beurteilung des Verschuldens ist als Mal3-
stab die Beachtung der Ublichen, im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt zugrunde zu
legen, wobei die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht nicht Gberspannt werden
durfen (vgl. BHG NJW 1985, 1709, 1710; BPatG, Beschluss vom
24. September 2002 - 24 W (pat) 145/02; Schulte a. a. O., § 123 Rn. 77 m. w. N.).

Hiernach war die Patentinhaberin nicht ohne eigenes verschulden an der Einhal-
tung der Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebuhr gehindert. Zwar war es ihr grund-
satzlich nicht verwehrt, zur Uberwachung der Aufrechterhaltungsgebiihr fir das
Verfahrensgegenstandliche Schutzrecht ihr Buropersonal einzusetzen. Deren Ver-
sagen ware allerdings der Patentinhaberin nur dann nicht als eigenes Verschulden
zuzurechnen, wenn - unbeschadet der von ihr glaubhaft gemachten Tatsache,
dass es sich bei Frau L... um eine zuverlassige und qualifizierte Hilfs

kraft handelte, der die Patentinhaberin Routinearbeiten nach Art der hier fraglichen
Dateneingabe zur selbstandigen Erledigung Ubertragne konnte - sie die Tatigkeit
ihrer Hilfskraft zumindest stichprobenartig Uberpruft hatte (vgl. BHG VersR 1971,
1145; 1994, 369, 370; BGH MDR 1988, 479; Schulte a. a. O., § 123 Rn. 89). Dies
ist im Streitfall den Angaben der Patentinhaberin zufolge allerdings nicht gesche-
hen. Sie hat zwar dargetan, ihre Anwalte in die Auswahlentscheidung Uber die
Aufrechterhaltung von Schutzrechten eingebunden zu haben. Diese Tatigkeit be-
schrankte sich allerdings auf die den Anwalten vorgelegten Vorgange ,Schutz-
rechte mit Lizenzvereinbarungen®. Nur insoweit unterlag die Tatigkeit von Frau

S... einer innerbetrieblichen Kontrolle. eine Uberwachung, ob Fehler bei der



routinemafigen Vorauswahl ,Schutzrechte ohne Lizenzvereinbarungen“ mit an-
schlieBender Eingabe in die Datenbank als fallen zu lassende Schutzrechte oder
»ochutzrechte mit Lizenzvereinbarungen® zur Vorlage an die Anwalte aufgetreten
sein konnten, sah die Blroorganisation der Patentinhaberin hingegen nicht vor.
Die - zum Fristveraumnis im Streitfall fihrende - Entscheidung Uber diese Vor-
auswahl wurde allein auf L... bzw. die jeweiligen Mitglieder des Ver

waltungsteams ubertragen. Zwar ware ein isolierter Fehler in einem ,wasserdich-
ten“ und bisher zufriedenstellenden System grundsatzlich entschuldbar (vgl.
Schulte a. a. O., § 123 Rn. 126). Dies setzte allerdings im Streitfall voraus, dass
die von Frau S... zu treffende, der Vorlage bzw. Nichtvorlage an die Anwalte
vorausgehende routinemallige Vorauswahl zumindest stichprobenartigen Kon-
trollen unterlegen hatte. Da dies nicht der Fall war, ist der Beschwerde der Paten-

tinhaberin kein Erfolg beschieden.

Schilke Pischel Lehner
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