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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 699 39 333 (EP 1 145 036)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) auf die
mundliche Verhandlung vom 11. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter

Rauch sowie die Richterin Puschel und den Richter Eisenrauch

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Der Antragstellerin ist auf die europdische Anmeldung 99 965 231.6 vom
13. Dezember 1999 das Patent EP 1 145 036 mit Wirkung u. a. auch fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden. Der Hinweis auf die
Patenterteilung wurde am 13. August 2008 verdffentlicht. Der nationalisierte Teil
des europaischen Patents hat beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
das Aktenzeichen 699 39 333.7-08 erhalten. Nachdem die Gebuhr fir das 10.
Patentjahr am 31. Dezember 2008 fallig geworden war und diese Gebihr nicht
innerhalb des "zuschlagsfreien" Zeitraums von 2 Monaten entrichtet wurde, hat
das DPMA auf der Grundlage von 8 7 Abs. 1 PatKostG mit Gebihrenmitteilung
("Wichtige Mitteilung!") vom 15. Mai 2009 den deutschen Inlandsvertreter der An-
tragstellerin dartber informiert, dass die Aufrechterhaltung des Patents von der
Zahlung einer Gebuhr in Hohe von 350,00 € zuzlglich eines Verspatungszu-
schlags in H6he von 50,00 € (insgesamt 400,00 €) bis zum 30. Juni 2009 ab-
hange. Da eine fristgerechte Zahlung nicht erfolgt war, hat das DPMA im Register

vermerkt, dass das Patent mit Wirkung zum 1. Juli 2009 erloschen sei.

Mit Eingabe vom 8. Oktober 2009, eingegangen beim DPMA am selben Tag, hat
die Antragstellerin durch ihren deutschen Inlandsvertreter die Wiedereinsetzung in
die versdumte Zahlungsfrist beantragt und gleichzeitig mit beigeftigter Einzugser-
machtigung die in Rede stehende 10. Jahresgebihr (nebst dem Verspatungszu-
schlag) nachentrichtet. Die Antragstellerin tragt vor, sie sei ohne Verschulden da-
ran gehindert gewesen, die Einzahlung der 10. Patentjahresgebuhr vorzunehmen.

Fur die Zahlung der Jahresgebihr ware an sich das Gebihrenzahlungsinstitut C...



zustandig gewesen, das von der Antragstellerin fur derartige Dienstleistun

gen allgemein beauftragt worden sei. C... habe jedoch nicht handeln kénnen, da
die amerikanischen Vertreter der Antragstellerin, die US-Kanzlei W...

mit Sitz in S..., es unterlassen héatten, die Antragstellerin Gber

die Erteilung des europaischen Patents und dessen Validierung in Deutschland zu
informieren. Die Antragstellerin habe allerdings keinen Anlass gehabt, an der Zu-
verlassigkeit ihrer amerikanischen Vertreter zu zweifeln. Dartber hinaus habe
auch die spater vom DPMA an den deutschen Inlandsvertreter abgesandte Ge-
buhrenmitteilung vom 15. Mai 2009 die Antragstellerin nie erreicht. Die Mitteilung
sei zwar dem deutschen Inlandsvertreter am 22. Mai 2009 zugegangen und von
diesem an die britischen Vertreter der Antragstellerin, die Kanzlei A...

mit Sitz in L..., weitergeleitet worden. Diese hatten sich aber "nach briti

scher Berufspraxis aus Grinden der Haftung" zur Weiterleitung der Mitteilung an
die Antragstellerin oder an ihre amerikanischen Vertreter aul3er Stande gesehen,
da sie von der Antragstellerin ausdrtcklich von der Jahresgebihreniberwachung
und -einzahlung entbunden gewesen seien. Somit beruhe die Nichtzahlung der
10. Patent-jahresgebihr letztlich auf einer Haufung unglicklicher Umstande, die
der Antragstellerin nicht als eigenes Verschulden zugerechnet werden kdnne.

Aufmerksam geworden auf moégliche UnregelmaRigkeiten bei Gebuhrenzahlungs-
vorgangen sei die Antragstellerin erst durch eine Mitteilung des niederlandischen
Patentamts Uber den Verlust ihres dort gefiihrten, parallelen Patents. Sie habe
sodann bei der Kanzlei A... um eine Uberprifung gebeten. Darauf

hin habe sie von diesen Vertretern am 13. August 2009 die Information erhalten,
dass auch der deutsche Teil ihres europaischen Patents wegen Nichtzahlung der
10. Patentjahresgebuhr erloschen sei.

Das DPMA — Patentabteilung 55 - hat nach entsprechendem Zwischenbescheid
mit Beschluss vom 4. Februar 2010 den Antrag auf Wiedereinsetzung als unzu-
lassig verworfen. Grund fur die Zurickweisung des Antrags auf Wiedereinsetzung

sei, dass die Antragstellerin die zweimonatige Antragsfrist nicht eingehalten habe.



Ein "Wegfall des Hindernisses" im Sinne von § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG sei bereits
am 22. Mai 2009 eingetreten, da an diesem Tag der deutsche Inlandsvertreter der
Antragstellerin die Gebuhrenmitteilung des DPMA vom 15. Mai 2009 erhalten
habe. Der beim DPMA eingetragene Inlandsvertreter sei fur alle Verfahrenshand-
lungen zustandig. Dies ergebe sich aus § 25 Abs. 4 PatG, wonach eine Anderung
des Inlandsvertreters gegentber dem DPMA erst mit der Bestellung eines ande-
ren Inlandsvertreters wirksam werde. Da der bisherige Inlandsvertreter im Register
eingetragen geblieben sei, misse sich die Antragstellerin auch dessen Wissen
Uber die versdumte Zahlung der 10. Patentjahresgebuhr zurechnen lassen. In der
Sache selbst sei festzustellen, dass die Fristversaumung die Folge eines von den

anwaltlichen Vertretern verschuldeten Organisationsmangels gewesen sei.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Schriftsatzlich hat

sie beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 4. Februar 2010 aufzuheben und der beantrag-

ten Wiedereinsetzung stattzugeben.

Zur Begrindung ihrer Beschwerde hat die Antragstellerin im Wesentlichen das

Gleiche wie im patentamtlichen Verfahren vorgetragen.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin ist unbegriindet. Die von der An-
tragstellerin vorgetragenen Tatsachen rechtfertigen keine Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand.

1. Der Wiedereinsetzungsantrag ist gemafR 8§ 123 Abs. 1 PatG statthaft. Die

Antragstellerin hat die Frist zur Zahlung einer nach 8§ 17 Abs. 1 PatG zu entrich-



tenden Patentjahresgebihr versdumt und dadurch einen Rechtsnachteil erlitten.
GemaR Art. Il § 7 IntPatUG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG und § 3 Abs. 2 Satz 1 Pat-
KostG war die 10. Patentjahresgebihr fir das hier in Rede stehende, am
13. August 2008 veroffentlichte, nationalisierte  europaische Patent am
31. Dezember 2008 fallig geworden. Diese Gebihr konnte gemél3 87 Abs. 1
Satz 1 PatKostG bis zum 2. Méarz. 2009 (der 28. Februar 2009 war ein Sonn-
abend, vgl. § 222 Abs. 2 ZPO) zuschlagfrei und bis zum 30. Juni 2009 mit Ver-
spatungszuschlag entrichtet werden (8 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG). Da eine Zah-
lung nicht erfolgte, ist das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen.

2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch zulassig und nicht etwa - wie die Pa-
tent-abteilung 55 im angefochtenen Beschluss meint - nach Ablauf der zweimona-
tigen Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gestellt worden. Ist die Frist zur
Zahlung einer Patentjahresgebihr versdumt worden, so gilt grundséatzlich, dass
die Kenntnis des Vertreters von der Fristversaumung der Kenntnis der Partei
gleichsteht (vgl. Hofmeister in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, 4. Aufl., PatG
§ 123 Rn. 29; Hultege in: Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., 8 234 Rn. 5). In gegen-
teiliger Weise ist die Rechtslage aber dann zu beurteilen, wenn - wie hier - der
Vertreter nicht mit der Uberwachung und Zahlung von Jahresgebiihren beauftragt
ist (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 123 Rn. 54; BPatGE 13, 87, 91 f.; Senatsbe-
schluss vom 27.10.2011 — 10 W (pat) 28/07 -). Vorliegend ist es daher wie die An-
tragstellerin zu Recht eingewandt hat fiir den Zeitpunkt des "Wegfalls des Hin-
dernisses" unerheblich, wann der deutsche Inlandsvertreter oder die Anwalte der
britischen Kanzlei A... bei Beachtung der zu erwartenden Sorgfalt

Kenntnis von der Fristversaumung hatten haben kdnnen. Die Antragstellerin hat
demgegentber glaubhaft vorgetragen, dass sie nach dem offenkundig geworde-
nen Verlust ihres niederlandischen Patents selbst Nachforschungen in Auftrag ge-
geben hatte und hierbei erst am 13. August 2009 durch die britischen Kanzlei A...
Kenntnis von der Versaumung der hier in Rede stehenden Zah

lungsfrist erhielt. Mit ihrem am 8. Oktober 2009 gestellten Wiedereinsetzungsan-



trag hat sie daher die zweimonatige Frist des 8§ 123 Abs. 2 Satz 1 PatG ersichtlich
eingehalten.

3. Die sachlichen Voraussetzungen fur eine Wiedereinsetzung sind allerdings
nicht gegeben. Nach 8§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darf eine Wiedereinsetzung nur
gewahrt werden, wenn der Antragsteller glaubhaft darlegt, dass er ohne Verschul-

den verhindert war, die Frist einzuhalten. Daran fehlt es hier.

a) Die Nichtzahlung der 10. Patentjahresgebuhr (nebst dem Verspéatungszu-
schlag) beruht im Wesentlichen darauf, dass die anwaltlichen Vertreter der US-
Kanzlei W... die Antragstellerin nicht dartber informiert hatten,

dass die europaische Patentanmeldung 99 965 231.6 zwischenzeitlich zum Patent
EP 1 145 036 gefuhrt hatte und in Deutschland validiert worden war. Hierdurch
war die Antragstellerin nicht in der Lage, dem von ihr mit der Gebuhrenzahlung
allgemein beauftragten Gebuhrenzahlungsinstitut C... die fur die Zahlung der
Patentjahresgebihr notwendigen Informationen zu geben. Nach dem vorgetrage-
nen Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem Unterlassen der
Informationsweitergabe eine Sorgfaltspflichtverletzung innerhalb der US-Kanzlei
W... zugrunde lag, die sich die Antragstellerin Uber § 85 Abs. 2

ZPO als eigenes Verschulden zurechnen lassen muss.

Wie in der Beschwerdebegriindung ausgefihrt ist, nahm die US-Kanzlei W... im
entscheidenden Zeitraum fur die Antragstellerin die

Funktion einer "Schnittstelle” fur ihre weltweiten Patentaktivitdten wahr. Zu den
naheren Umstanden, weshalb die Information tber die erfolgte Patenterteilung
nicht rechtzeitig den Weg zur Antragstellerin gefunden hatte, macht die Antrag-
stellerin jedoch kaum Angaben. Es wird lediglich mitgeteilt, dass die britische
Kanzlei A... mit einem Schreiben vom 18. November 2008 der US-

Kanzlei W... die Validierung des europaischen Patent in

Deutschland mitgeteilt hatte und dieses Schreiben von der US-Kanzlei W...

nicht an die Antragstellerin weitergeleitet worden war. Den tatséchli



chen Geschehensablauf hat die Antragstellerin offen gelassen, insbesondere hat
sie nicht mitgeteilt, welche Personen innerhalb der US-Kanzlei W...

durch welches konkrete Verhalten die Absendung des Schreiben vom

18. November 2008 an die Antragstellerin verhindert hatte. In diesem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen, dass eine Wiedereinsetzung nur dann gewahrt wer-
den kann, wenn das Nichtverschulden des Sdumigen glaubhaft gemacht ist. Die
Unklarheit, ob vorliegend innerhalb der US-Kanzlei W... eine an

waltliche Person schuldhaft gehandelt hat, deren Verschulden sich die Antrag-
stellerin in entsprechender Anwendung von 8 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen
muss, geht daher zu ihren Lasten (vgl. BGH NJW 2008, 3501, 3502).

b) Dariber hinaus steht einer Wiedereinsetzung im Wege, dass die spatere
Gebuhrenmitteilung des DPMA vom 15. Mai 2009, die in die Hande der britischen
Kanzlei A... gelangt war, von dieser offenbar vorsatzlich zuriickge

halten wurde. Die unterlassene Weiterleitung der Mitteilung stellt eine Sorgfalts-
pflichtverletzung der anwaltlichen Vertreter dar, die sich die Antragstellerin wiede-
rum Uber 8 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muss. Es mag zwar sein, dass "pro-
fessionelle, qualifizierte Inlandsvertreter" im Vereinigten Konigreich rechtlich nicht
dazu verpflichtet sind, einem Patentinhaber oder seinem Vertreter irgendwelche
Informationen in Bezug auf die Zahlung von Patentjahresgebihren zukommen zu
lassen, wenn die Uberwachung und Zahlung dieser Gebiihren vom Mandatsver-
trag ausgenommen wurde. Dies entspricht aber nicht der Rechtslage nach deut-
schem Recht, die nach der hier einschlagigen Rechtsanwendungsregel der "lex
fori" zu bertcksichtigen ist. Insoweit gilt n&mlich, dass ein Anwalt, sei er auch aus-
dricklich von der Jahresgebihreniberwachung und Einzahlung entbunden, den-
noch verpflichtet bleibt, seinen Mandanten die ihm zur Kenntnis gelangten amtli-
chen Gebuhrenmitteilungen unverziglich zuzuleiten; andernfalls genigt er seiner
Sorgfaltspflicht nicht (vgl. BPatGE 13, 87, 93 f.; Senatsbeschlisse vom
27.10.2011 - Az. 10 (pat) 28/07 - und vom 17.12.2009 Az. 10 W (pat) 47/06 -).



c) Da eine Wiedereinsetzung bereits nach dem vorgetragenen Sachverhalt
ausgeschlossen ist, kommt es auf dessen Glaubhaftmachung nicht mehr an.

Rauch Plschel Eisenrauch

pro



