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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 601 20 447 (EP 1 326 791)
(wegen Wiedereinsetzung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts in der Sitzung vom 17. Februar 2011 durch den Vorsitzenden
Richter Schulke sowie die Richterin Plischel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Der Antragsteller war Inhaber des in englischer Verfahrenssprache erteilten euro-
paischen Patents EP 1 326 791, auf dessen Erteilung am 7. Juni 2006 im Euro-
paischen Patentblatt hingewiesen worden war und das unter dem Aktenzei-
chen 601 20 447 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefuhrt wird.
Am 19. Oktober 2006 hat der Antragsteller durch seinen deutschen Vertreter beim
DPMA eine deutsche Ubersetzung des Patents einreichen und die entsprechende
Gebuhr in Hohe von 150,-- € entrichten lassen. Das DPMA hat daraufhin dem An-
tragsteller mit Bescheid vom 13. Dezember 2006, der dem deutschen Vertreter
des Antragstellers am 22. Dezember 2006 zugegangen ist, mitgeteilt, dass die
Ubersetzung verspatet eingereicht worden sei und dass deshalb die nach Art. Il
§ 3 Abs. 2 IntPatUG bestimmte Rechtsfolge eingetreten sei, namlich dass das
Patent in der Bundesrepublik Deutschland von Anfang an keine Wirkungen ent-
faltet habe.

Mit Eingabe vom 30. Januar 2007, die am 2. Februar 2007 beim DPMA eingegan-
gen ist, hat der Antragsteller die Wiedereinsetzung in die versaumte Frist bean-
tragt. Er ist der Auffassung, dass der Wiedereinsetzungsantrag zulassig sei und
rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten nach ,Wegfall des Hindernisses* beim
DPMA gestellt worden sei. Sein anwaltlicher Vertreter habe erst durch den Be-
scheid des DPMA vom 13. Dezember 2006 - somit erst am 22. Dezember 2006 -
von der Fristversaumung erfahren. Urséchlich fir die Saumnis sei gewesen, dass
der am 1. September 2006 per E-Mail von den britischen Korrespondenzanwalten
des Antragstellers an den deutschen Vertreter gerichtete Auftrag zur Einreichung
der Ubersetzung vom Computersystem des deutschen Vertreters falsch behandelt
worden sei. Schuld hieran sei die fehlerhafte Konfiguration eines neu installierten
Spam-Filters gewesen, was der deutsche Vertreter anfanglich nicht bemerkt habe.



Zur Glaubhaftmachung des geschilderten Sachverhalts hat der Antragsteller eine
eidesstattliche Versicherung seines deutschen Vertreters vom 30. Januar 2007

eingereicht.

Mit Beschluss vom 16. November 2007 hat das DPMA - Patentabteilung 1.22 -
den Wiedereinsetzungsantrag des Antragstellers zurickgewiesen. Sie hat die Zu-
rickweisung im Wesentlichen damit begrindet, dass der Wiedereinsetzungsan-
trag verspatet gestellt worden sei. Es treffe nicht zu, dass der ,Wegfall des Hin-
dernisses” erst zum 22. Dezember 2006 eingetreten sei, als der deutsche Vertre-
ter des Antragstellers vom DPMA mit Bescheid vom 13. Dezember 2006 Uber den
Wegfall der Wirkungen des Patents flr die Bundesrepublik Deutschland informiert
worden sei. Dem deutschen Vertreter des Antragstellers sei bereits am
19. Oktober 2006, als er die Ubersetzung des Patents beim DPMA eingereicht

habe, klar gewesen, dass die Einreichungsfrist versdumt worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers.

Der Antragsteller beantragt (sinngeman),

den Beschluss der Patentabteilung 1.22 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 16. November 2006 aufzuheben und ihn in
die Frist zur Einreichung der Ubersetzung und zur Zahlung der

Gebiuhr wiedereinzusetzen.

Er ist nach wie vor der Auffassung, dass der Wiedereinsetzungsantrag nicht ver-
fristet gewesen sei. Am 19. Oktober 2006 habe der deutsche Vertreter des An-
tragstellers aufgrund einer mundlichen Ricksprache mit den britischen Korres-
pondenzanwalten des Antragstellers die Ubersetzung des Patents eingereicht und
die Gebiihr gezahlt. Die Einreichung der Ubersetzung und die Gebiihrzahlung
seien mangels eines schriftlichen Auftrags nur vorsorglich zur Vermeidung eines

eventuellen Rechtsverlusts erfolgt. Der deutsche Vertreter des Antragstellers habe



sich daher nicht notwendigerweise Gedanken Uber einen bereits eingetretenen

Rechtsverlust machen missen und sich auch nicht gemacht.

Die Patentabteilung hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulassig, jedoch nicht begrindet. Die an-
gegriffene Entscheidung des DPMA, mit der dem Antragsteller die beantragte
Wiedereinsetzung versagt wurde, erweist sich im Ergebnis als zutreffend. Die
hiergegen vom Antragsteller erhobenen Einwéande verhelfen seiner Beschwerde

nicht zum Erfolg.

1. Der Antragsteller hat im Sinne der Wiedereinsetzungsvorschrift des § 123
Abs. 1 Satz 1 PatG eine Frist versdumt, deren Versdumung einen Rechtsnachteil
zur Folge hat. Der Hinweis auf das in englischer Verfahrenssprache erteilte euro-
paische Patent war am 7. Juni 2006 im Europdischen Patentblatt veré6ffentlicht
worden. Gemafl dem damals noch giiltigen Art. 1l § 3 Abs. 1 IntPatUG, der erst mit
Wirkung zum 1. Mai 2008 aul3er Kraft getreten ist, hatte der Antragsteller, um sei-
nem Patent Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu
geben, innerhalb von drei Monaten nach Veroffentlichung des Hinweises auf die
Patenterteilung - somit bis zum 7. September 2006 - beim DPMA eine deutsche
Ubersetzung des Patents einreichen und die entsprechende Gebiihr zahlen miis-
sen (150,-- € nach Anlage zu 8 2 PatKostG, Geb.-Nr. 313 820). Beide Handlungen
wurden jedoch erst am 19. Oktober 2006 vorgenommen. Der Antragsteller hat
selbst nicht in Abrede gestellt, dass er die Frist fiir die Einreichung der Uberset-

zung und fur die Zahlung der Gebuhr versaumt hat.

2. Der Beschwerde muss bereits deshalb der Erfolg versagt bleiben, weil der An-
tragsteller nicht rechtzeitig innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist seinen



Wiedereinsetzungsantrag gestellt hat. Nach 8 123 Abs. 2 Satz 1 PatG muss eine
Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten ,nach Wegfall des Hindernisses*
beantragt werden. Die Versaumung dieser 2-Monatsfrist macht den Antrag unzu-
lassig (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 123 Rn. 31; Strobele/Hacker/Kober-Dehm,
MarkenG, 9. Aufl., 8 91 Rn. 22).

Ein ,Wegfall des Hindernisses* tritt im Zusammenhang mit einer nicht fristgerech-
ten Handlung nicht erst bei positiver Kenntnis von der Fristversaumung, sondern
bereits dann ein, sobald die Person, der die fristgerechte Vornahme der Handlung
oblag, bei Anwendung der ihr zumutbaren Sorgfalt die Versdumung hatte erken-
nen kénnen (vgl. Schulte, a. a. O., Rn. 28). In entsprechender Anwendung von
§ 85 Abs. 2 ZPO muss sich hierbei ein Antragsteller auch den ,Wegfall des Hin-
dernisses” bei dem von ihm fur die Vornahme der Handlung bestellten Vertreter
zurechnen lassen (vgl. Schulte, a. a. O., Rn. 30; BPatGE 13, 87, 90 ff.). Ein sol-

cher Fall ist hier gegeben.

Der angefochtene Beschluss leidet zwar insoweit an einem Mangel, als die Pa-
tentabteilung unterstellt hat, dass der deutsche Vertreter des Antragstellers ab
dem 19. Oktober 2006 positive Kenntnis von der Fristversaumung gehabt habe;
hierfir gibt der glaubhaft gemachte Sachverhalt keinen Anhaltspunkt. Dennoch
erweist sich die in der angegriffenen Entscheidung enthaltene Einschatzung als
zutreffend, dass bezogen auf den Vertreter von einem ,Wegfall des Hindernisses"
im Sinne von 8123 Abs. 2 Satz 1 PatG bis spatestens zum 19. Oktober 2006
ausgegangen werden muss. Ein Anwalt hat, wenn ihm eine Sache zur Anfertigung
eines fristgebundenen Schriftsatzes vorgelegt wird, die Pflicht, den Fristablauf
nochmals zu prufen (vgl. BGH NJW 1997, 1311; BGH NJW 2003, 437 und BGH
Beschluss vom 19.06.2008 - V ZB 29/08 -, veroffentlicht im Internet in der Daten-
bank JURIS®). Im vorliegenden Fall hatte daher der deutsche Vertreter des An-
tragstellers bereits bei Anfertigung der Ubersetzung eigenverantwortlich priifen
miissen, ob die Frist fur die Einreichung der Ubersetzung noch lief. Bei Beachtung
der zumutbaren Sorgfalt, die aus der vorstehend genannten anwaltlichen Ver-



pflichtung zur Prifung folgt, hatte der Vertreter bereits am 19. Oktober 2006 er-
kannt, dass die Frist zur Einreichung der Ubersetzung schon abgelaufen war und
es zur Abwendung des hierdurch bereits eingetretenen Rechtsverlusts zusatzlich
-und zwar gemall 8123 Abs.2 Satzl PatG bis spatestens zum

19. Dezember 2006 - der Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags bedurft hatte.

3. Da sich hiernach der Wiedereinsetzungsantrag bereits als unzulassig erweist,

kann dahingestellt bleiben, ob dieser in der Sache begriindet gewesen waére.

Schulke Puschel Eisenrauch

pro



