BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 38/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 002 846.5

hier: Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 10. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-

ters Rauch, der Richterin PlUschel und des Richters Eisenrauch

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts -
Prufungsstelle 1.26 - vom 29. April 2008 wird aufgehoben.
2. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zah-

lung der Anmeldegebtihr gewéahrt.

Grinde

Die Anmelderin reichte am 19. Januar 2006 eine Erfindung mit der Bezeichnung
~Waschespinne“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Patentie-
rung ein. Als einzige Anlage war dem Erteilungsantrag ein Anspruchssatz mit Pa-
tentansprichen 1 bis 13 beigefiigt. Mit Schreiben vom 25. Januar 2006 teilte das
DPMA der Anmelderin mit, dass wegen Fehlens einer Beschreibung die Mindest-
erfordernisse fiir eine rechtswirksame Patentanmeldung nicht erfillt seien, wes-
halb kein Anmeldetag zuerkannt werden kénne. Die Anmelderin wurde aufgefor-
dert, innerhalb eines Monats eine Beschreibung der Erfindung nachzureichen. Der
Tag des Eingangs der nachgereichten Beschreibung sei dann der Anmeldetag.
Gehe innerhalb der Frist keine Beschreibung ein, so werde durch Beschluss das
Fehlen einer rechtswirksamen Anmeldung festgestellt. Mdglicherweise bereits be-

zahlte Gebuhren wirden zuriickgezahlt.

Die Anmelderin beantwortete dieses Schreiben mit einer Eingabe vom
28. Februar 2006, worin sie die Auffassung vertrat, dass der von ihr eingereichte
Anspruchssatz eine fur die Zuerkennung des Anmeldetags ausreichende Be-
schreibung beinhalte. Diese Antwort veranlasste die Priufungsstelle zu einer Ak-
tennotiz vom 8. Marz 2006, derzufolge sie sich der Argumentation der Anmelderin
anschloss, weshalb der Anmeldetag erhalten bleibe. Die Anmelderin wurde davon

nicht benachrichtet.



Mit weiterem Schreiben der Prifungsstelle vom 10. Dezember 2007 wurde der
Anmelderin mitgeteilt, dass die Anmeldegebuhr innerhalb von drei Monaten nach
dem Tag des Eingangs der Anmeldung nicht bzw. nicht vollstandig gezahlt worden
sei, weshalb die Patentanmeldung als zuriickgenommen gelte. Gleichzeitig wurde
sie auf die Vorschrift des § 123 PatG (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hingewiesen.

Die Anmelderin antwortete darauf mit Schreiben vom 9. Januar 2008, worin sie
u. a. beanstandete, dass sie fast zwei Jahre lang in dem Glauben gelassen wor-
den sei, die Anmeldung sei anhangig. Sie entrichtete die Anmeldegebihr und
verlangte, dass die Anmeldung so behandelt werde, als sei die Anmeldegebuhr
rechtzeitig gezahlt worden.

Die Prifungsstelle teilte der Anmelderin daraufhin mit, dass ihre Eingabe als An-
trag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand behandelt werde. Eine Wieder-
einsetzung sei aber nicht mdglich, da seit dem Ende der Zahlungsfrist bereits
mehr als ein Jahr vergangen sei. Billigkeitsgrinde kénnten nicht bertcksichtigt

werden.

Die Anmelderin berief sich demgegeniber auf die Mitteilung des DPMA vom
25. Januar 2006 und den darin enthaltenen Hinweis auf die Rickzahlung mdgli-
cherweise bereits gezahlter Gebihren. Dies komme der Aufforderung gleich, ge-
rade keine Gebuhren zu bezahlen, weil diese ohnehin zurlickerstattet worden wa-

ren.

Schlief3lich wurde der Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand durch Beschluss des DPMA - Prifungsstelle 1.26 - vom 29. April 2008 zu-
rickgewiesen. Zur Begriindung wird darin u. a. ausgefuhrt, nach Ablauf eines Jah-
res sei eine Wiedereinsetzung aus Grinden der Rechtssicherheit ausgeschlossen.
Der Hinweis der Anmelderin, wonach sie von der fehlenden Feststellung eines

Anmeldetages habe ausgehen miussen, dndere daran nichts. Da das Schreiben



der Anmelderin vom 28. Februar 2006 unbeantwortet geblieben und ein gegentei-
liger Beschluss mit Information der Anmelderin nicht ergangen sei, habe diese da-
von ausgehen muissen, dass ihrem Antrag gefolgt worden sei. Es habe ihr somit
auch unter Berlcksichtigung der speziellen Situation der Sorgfaltspflicht oblegen,

die Anmeldegebihr zu entrichten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie bean-
tragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Zur Begriindung verweist sie auf
ihre bisherigen Eingaben. Eine Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht habe nicht vorge-

legen. Sie kdnne auch nicht erkennen, eine Frist versaumt zu haben.

Die zulassige Beschwerde erweist sich auch in der Sache als begriindet. Der An-
melderin wird unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses Wiedereinsetzung

in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebihr gewahrt.

1. Die Priufungsstelle hat das von der Anmelderin in deren Schreiben vom
9. Januar 2008 vorgebrachte Begehren zutreffend als Wiedereinsetzungsantrag
behandelt. Die Anmelderin hat namlich die mit Einreichung ihrer Anmeldung fallig
gewordene Anmeldegebihr nicht innerhalb der dafir zur Verfiigung stehenden
Dreimonatsfrist, d. h. bis zum 19. April 2006, entrichtet (8 3 Abs. 1 Satz1i. V. m.
8 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG), weshalb die Anmeldung als zurickgenommen gilt.
Die Anmelderin hat somit kraft gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsverlust erlitten,
weshalb sie in statthafter Weise einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die ge-
nannte Frist stellen kann (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG).

2. Der Antrag ist auch in zuldssiger Weise gestellt. Insbesondere hat die
Anmelderin die mit Wegfall des Hindernisses beginnende zweimonatige Frist zur

Stellung und Begrindung des Antrags sowie zur Nachholung der versaumten



Handlung (8 123 Abs. 2 Satz 1 bis 3 PatG) eingehalten. Das Hindernis war erst
mit Eingang des patentamtlichen Schreibens vom 10. Dezember 2007 bei der
Anmelderin weggefallen, weil diese zuvor davon ausgehen musste, dass ihre An-
meldung entsprechend der Mitteilung vom 25. Januar 2006 als unwirksam behan-
delt werde und die Zahlung der Anmeldegebihr keinen Sinn machen wirde, weil
das DPMA entsprechend seinem Hinweis die Gebuhr im Falle ihrer Einzahlung

wieder zuriickzahlen wirde.

3. Die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags ist im vorliegenden Fall auch nicht
wegen Ablaufs der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG ausge-

schlossen.

a) In der Begrindung des angefochtenen Beschlusses wird zwar zutreffend aus-
gefuhrt, dass es sich hierbei um eine sog. uneigentliche Frist handelt, die aus
Grinden der Rechtssicherheit nicht verlangerbar und auch nicht wiedereinset-
zungsfahig ist, d. h. die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags ist prinzipiell
auch dann ausgeschlossen, wenn die Jahresfrist schuldlos versaumt wird (vgl.
Schulte, Kommentar zum PatG, 8. Aufl., 8 123 Rn. 32 m. w. N.).

In der hochstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Jahresaus-
schlussfrist gemal 8§ 234 Abs. 3 ZPO ist jedoch anerkannt, dass diese Frist in be-
stimmten Ausnahmefallen aus Griinden eines wirkungsvollen Rechtsschutzes und
zur Wahrung des rechtlichen Gehdrs nicht anzuwenden ist, insbesondere wenn
die Ursache ihrer Uberschreitung nicht in der Sphare der Partei liegt, sondern al-
lein dem Gericht zuzurechnen ist (zu Einzelheiten siehe BGH, Beschluss v.
30. August 2010 - XZR 193/03 -, Abschnitt 1l 3d der Begrindung Senatsbeschluss
v. 26. Februar 2009, BPatGE 51, 197, 202 - Uberwachungsvorrichtung; Leitsatz in
BIPMZ 2009, 407). Dem entsprechend ist auch im patentamtlichen Verfahren die
Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung trotz Uberschreitung der Jahresaus-
schlussfrist des 8§ 123 Abs. 2 Satz 4 PatG fur besonders gelagerte Ausnahmefalle



als zulassig anzusehen, wenn die Fristiberschreitung auf Umstande zurickzufih-

ren ist, die der Sphéare des DPMA zuzurechnen sind (Senatsbeschluss a. a. O.).

b) Im vorliegenden Fall ist die Uberschreitung der Jahresausschlussfrist vor al-
lem auf zwei in der Sphare des Patentamts liegende Umstande zurtickzufuhren.
Zum einen hat es die Priufungsstelle versaumt, die Anmelderin davon zu unter-
richten, dass auf Grund von deren Antwort auf den Bescheid vom 25. Januar 2006
der urspriingliche Anmeldetag nun doch zuerkannt werde. Zum anderen wurde die
Anmelderin erst im Dezember 2007, d. h. etwa zwanzig Monate nach Ablauf der
Frist zur Zahlung der Anmeldegebihr, Uber die Fristversaumnis und deren

Rechtsfolge unterrichtet.

c) Der Anmelderin hat es nach Erhalt des Bescheids vom 25. Januar 2006 und in
Unkenntnis der geanderten Rechtsauffassung entsprechend der Aktennotiz vom
8. Marz 2006 nicht oblegen, die Anmeldegebiihr rein vorsorglich einzuzahlen. Da
auf Grund des Hinweises in dem genannten Bescheid mit einer alsbaldigen Rick-
zahlung zu rechnen gewesen ware, hatte es sich aus Sicht der Anmelderin bei ei-
ner rein vorsorglichen Gebuhrenzahlung um einen rein formalistischen Aufwand

gehandelt.

Dagegen spricht auch nicht, dass die Anmelderin davon auszugehen hatte, dass
im Falle der von ihr erstrebten Anerkennung des Anmeldetages die Anmeldege-
bihr nicht erst im Zeitpunkt der Anerkennung, sondern am Tag des ursprtinglichen
Anmeldetages fallig werden wirde. Es kann der Anmelderin nicht angelastet wer-
den, dass sie zunachst die Entscheidung Uber ihre Eingabe vom 28. Februar 2006
abwarten und die Gebuhr erst nach Zuerkennung des Anmeldetags entrichten

wollte.

Die Anmelderin musste zwar erkennen, dass die Frist zur Zahlung der Anmelde-
gebuhr drei Monate nach dem Anmeldetag ablaufen wirde. Sie durfte aber -

nachdem ihr die verspétete Zahlung nicht anzulasten war - davon ausgehen, mit



Aussicht auf Erfolg einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versaumte Gebih-

renzahlungsfrist stellen zu kénnen.

d) Dass die Anmelderin auch die Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4
PatG versaumt hat, kann ihr auch nicht als schuldhaft zugerechnet werden. Viel-
mehr beruht diese S&umnis auf dem Umstand, dass die Anmelderin Uber das
Ausbleiben der Gebuhrenzahlung erst 20 Monate nach Ablauf der Zahlungsfrist
informiert wurde. Wirde man in einem solchen Fall von dem Gebuhrenschuldner
verlangen, die Jahresausschlussfrist im Blick zu behalten und sein Handeln darauf
einzurichten, so wirde man ihn in unzumutbarer Weise mit den Rechtsfolgen von

unzulanglichem und verzégertem Verwaltungshandeln belasten.

Unter diesem Blickwinkel erscheint es im vorliegenden Fall ausnahmsweise ge-
boten, der Anmelderin trotz Uberschreitung der Frist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG
die Mdglichkeit der Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags zu gewahren.

4. Der Antrag ist auch begrundet, weil der Anmelderin die Versaumung der Frist
zur Zahlung der Anmeldegeblihr aus den genannten Grinden nicht angelastet
werden kann.

Rauch Pischel Eisenrauch

pro



