BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 530/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 30 329

(Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25. Oktober 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Werner sowie der Richterin Bayer und des Richters Paetzold

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebdihr in voller Hohe wird
angeordnet.

Grinde

Die Beschwerdefuhrerin war als Inhaberin der am 27. Mai 1999 angemeldeten
Marke 399 30 329 in das Markenregister eingetragen. Die Marke ist gemal} pa-
tentamtlicher Loschungsverfiigung vom 29. Januar 2010 gemal 8 47 Abs. 6 Mar-
kenG wegen Nichtzahlung der Verlangerungsgebuhr geléscht worden. Mit Schrift-
satz vom 4. August 2010 hat die Markeninhaberin beim Deutschen Patent- und
Markenamt Wiedereinsetzung in die Frist fur die Zahlung der Verlangerungsge-
bihr beantragt mit der Begrindung, die rechtzeitige Zahlung sei unterblieben, weil
der Geschaftsfuhrer der Anmelderin wegen der Belastungen durch die Finanz-
krise 2009 die Frist Ubersehen hatte. Zugleich hat die Anmelderin die fallige Ver-
langerungsgebihr im Wege der Einzugsermachtigung gezahlt.

Ohne weiteren rechtlichen Hinweis hat die Markenabteilung der Anmelderin dar-
aufhin einen Beschlusstext vom 30. September 2010 zugestellt. Nach diesem Text
sollte der Antrag der Anmelderin zurtickgewiesen werden mit der Begrindung,
dass gemal 8§ 91 Abs. 5 MarkenG die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und
die versaumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden kdnne, weil im Zeitpunkt
des Antrages auf Wiedereinsetzung im August 2009 die versdumte Frist bereits
langer als ein Jahr zuriickgelegen hatte. Dabei ist die Markenabteilung davon
ausgegangen, dass im Fall der Zahlung der Verlangerungsgebthr die Jahresfrist
gemald 8 91 Abs. 5 MarkenG mit Ablauf der zehnjéhrigen Schutzdauer begéanne.



Das ware hier der 30. Mai 2009 gewesen. Ausgehend von dieser Annahme war
die Markenabteilung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Jahresfrist gemal
8§ 91 Abs.5 MarkenG bereits am 30. Mai 2010 und damit vor Einreichung des
Wiedereinsetzungsantrages abgelaufen gewesen sei.

Auf die Zustellung des Beschlusstextes vom 30. September 2010 hin hat die An-
melderin Beschwerde eingelegt. Die Markenabteilung hat daraufhin gemaf3 § 66
Abs. 5 Satz 1 MarkenG geprtft, ob der Beschwerde abgeholfen werden sollte. Zu
dieser Frage wird in einem Vermerk vom 7. Dezember 2010, BIl. 35 der Amtsakte,
wie folgt Stellung genommen: Die Berechnung der Frist gemaf 8§ 91 Abs. 5 Mar-
kenG in dem Beschlusstext vom 30. September 2010 sei sachlich falsch. Tatséch-
lich wirde die Frist erst nach Ablauf der ersten 6 Monate nach Ablauf der zehnjah-
rigen Schutzdauer zu laufen beginnen, in denen ein Markeninhaber gemal 8§ 7
Abs. 1 Satz 1 und 2 PatKostG die fallige Verlangerungsgebihr, sei es ohne Ver-
spatungszuschlag, sei es mit Verspatungszuschlag wirksam nachzahlen kann.
Von einer Abhilfe der Beschwerde solle jedoch abgesehen werden, weil die An-
melderin nicht schlissig dargetan habe, dass sie die Frist fir die Zahlung der
Verlangerungsgebuhr ohne eigenes Verschulden versaumt habe, und der Wieder-

einsetzungsantrag aus diesem Grund héatte zuriickgewiesen werden missen.

Danach hat die Markenabteilung die Beschwerde gemal} § 66 Abs. 5 Satz 4 Mar-

kenG dem Patentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Mit Beschluss vom 1. Marz 2011 hat der erkennende Senat die Feststellung ge-
troffen, dass in dem Verfahren Uber die Wiedereinsetzung der Anmelderin in die
Frist fur die Zahlung der Verlangerungsgebuhr noch kein Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts vorlag und die Beschwerde der Anmelderin
deswegen gegenstandslos war. Grund flr diese Entscheidung war die Tatsache,
dass sich fur den Beschlusstext vom 30. September 2011 kein unterschriebenes
Original feststellen liel3.



Unter dem 17. Mai 2011 hat die Markenabteilung nunmehr einen unterschriebe-
nen Beschluss erlassen, dessen Text im Ubrigen mit dem Beschlusstext vom
30. September 2010 identisch ist.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Die Markenabteilung hat wie-
derum gemal 8 66 Abs. 5 Satz 1 MarkenG geprift, ob der Beschwerde abgehol-
fen werden sollte. Zu dieser Frage wird in einem Vermerk vom 1. Juni 2011, BIl. 76
der Amtsakte, auf der Linie des Vermerks vom 7. Dezember 2010, BIl. 35 der
Amtsakte, Stellung genommen. Danach hat die Markenabteilung die Beschwerde
gemal 8§ 66 Abs. 5 Satz 4 MarkenG dem Patentgericht zur Entscheidung vorge-
legt.

Im Laufe dieses zweiten Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin den Antrag
gestellt, gemalR 8 71 Abs. 3 MarkenG die Rickzahlung der Beschwerdegebihr
anzuordnen. Mit Schriftsatz vom 19. September 2011 hat die Anmelderin diesen

Antrag wiederholt und ihre Beschwerde zurickgenommen.

1. Mit der Rucknahme der Beschwerde ist der angegriffene Beschluss der
Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Mai 2011 be-
standskraftig geworden. Damit bleibt es bei der Zuriickweisung des Antrages der
Anmelderin auf die Wiedereinsetzung in die Frist fur die Zahlung der am
1. Juni 2009 fallig gewordenen Verlangerungsgebihr und bei der Léschung der

Marke 399 30 329 wegen nicht rechtzeitiger Zahlung dieser Gebdihr.

Die von der Anmelderin im Zusammenhang mit ihrem Wiedereinsetzungsantrag

mit Einzugsermachtigung vom 4. August 2010 nachgezahlte Verlangerungsgebuhr



in H6he von 800,00 €, die das Deutsche Patent- und Markenamt eingezogen hat,

ist daher ohne Rechtsgrund geleistet worden und ist der Anmelderin zu erstatten.

2. Es ist recht und billig, gemal? 8§ 71 Abs. 3 MarkenG auf3erdem die Rickzah-
lung der Beschwerdegebiihr anzuordnen, weil die Markenabteilung den Wieder-
einsetzungsantrag der Anmelderin auch bei Erlass des zweiten Beschlusses vom
17. Mai 2011 wider besseres Wissen sachlich falsch behandelt und so dem An-
schein nach den Anlass fur die Einlegung der Beschwerde gegeben hat.

Die Frist fur die Zahlung der Verlangerungsgebuhr fir Marken endet nicht mit Ab-
lauf der zehnjahrigen Schutzdauer, sondern erst mit Ablauf der ersten 6 Monate
nach Ablauf der Schutzdauer, weil der Markeninhaber in dieser Zeit gemaf 8§ 7
Abs. 1 Satz 1 und 2 PatKostG die Verlangerungsgebihr noch mit verlangernder
Wirkung zahlen kann. Erst mit Ablauf dieser 6 Monate beginnt die Jahresfrist ge-
maf § 91 Abs. 5 MarkenG.

Das hatte die Markenabteilung bereits nach Einlegung der Beschwerde gegen die
Zustellung des Beschlusstextes vom 30. September 2010 erkannt. Dass bei richti-
ger Berechnung dieser Frist die Ausschlussfrist des § 91 Abs. 5 MarkenG dem
Wiedereinsetzungsantrag der Anmelderin nicht entgegenstand, hatte die Marken-
abteilung ebenfalls erkannt. Gleichwohl hat sie auch den Zurlckweisungsbe-
schluss vom 17. Mai 2011 mit der Ausschlussfrist des § 91 Abs. 5 MarkenG be-
grundet. Es kommt hinzu, dass die Markenabteilung wahrend des gleich zweimal
bei ihr anhé&ngigen Wiedereinsetzungsverfahrens die Anmelderin zu keiner Zeit
auf die Maoglichkeit hingewiesen hat, dass deren Antrag auch deswegen unbe-
grindet sein konnte, weil sie nicht schlissig dargetan haben kdnnte, dass sie die
Frist fur die Zahlung der Verlangerungsgebihr ohne eigenes Verschulden ver-

saumt habe.



Bei dieser Sachlage war es folgerichtig und fur die Markenabteilung auch vorher-
sehbar, dass sich die Anmelderin gegen den offenkundig falsch begrindeten Be-

schluss durch Einlegung der Beschwerde wehren wiirde.

Die Beschwerde der Anmelderin war zulassig und ist form- und fristgerecht ein-
gelegt worden. Zur klarstellenden Abgrenzung von dem Fall der Zahlung eines
Betrages ohne Rechtsgrund, flr dessen Erstattung in Teil A Nr. 301 500 Kosten-
verzeichnis zu 8§ 2 Abs. 1 DPMA-Verwaltungskostenverordnung eine Gebuhr von
10,- € vorgesehen ist, wird deswegen festgestellt, dass die Beschwerdefiihrerin im
vorliegenden Fall die Beschwerdegebihr mit Rechtsgrund gezahlt hat. Die Be-

schwerdegebuhr ist der Anmelderin daher in voller Hohe zu erstatten.

Werner Paetzold Bayer

Bb



