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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 060 445.3-31

hat der 20.Senat (Technischer Beschwerdesenat) in der Sitzung vom
11. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin
Kirschneck sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny
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beschlossen:

1. Der Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in den vori-

gen Stand wird verworfen.

2. Die Beschwerde der Anmelderin gilt als nicht eingelegt.

Grinde

Die am 4. Dezember 2008 von den inlandischen Bevollmachtigten der US-Ameri-
kanischen Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (i. F. DPMA) ein-
gereichte Patentanmeldung 10 2008 060 445.3 mit der Bezeichnung "Passier-
schlussel-Bereitstellung” ist durch Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse H 04 L
vom 16. April 2010 zurtickgewiesen worden. Der Beschluss ist den Inlandsvertre-
tern der Anmelderin gegen Empfangsbekenntnis zugestellt worden. Die Vertreter

haben seinen Empfang mit Eingangsstempel vom 23. April 2010 bestatigt.

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2011, eingegangen beim DPMA per Fax am selben
Tag, hat die Anmelderin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geméafR 8§ 123
PatG beantragt. Am 25. Januar 2011 ist aul3erdem die Beschwerde der Anmelde-
rin gegen den Zurickweisungsbeschluss vom 16. April 2010 sowie eine Einzugs-
ermachtigung fur die Beschwerdegebtihr in Hohe von 200,-- € beim DPMA einge-

gangen.

Die Anmelderin tragt zur Begriindung ihres Antrags im Wesentlichen Folgendes

Vvor.



Der Antrag sei fristgemal innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hinder-
nisses beantragt worden. Die Anmelderin sei erst am 23. November 2010 auf den
Verfall des Schutzrechts aufmerksam geworden, als sie versucht habe, mittels
ihres Zahlungsdienstes die entsprechenden Jahresgebihren zu zahlen.

Bei der Anmelderin handle es sich um eine H... Company, die von der Firma
... V... in B.., W.. U.. (F Frmal. V. kontrolliert wer-
de. Gemald Auftrag des Direktors der Patententwicklung der Firmal. V., Herrn
H... (i.F. HerrH), habe die von der Anmelderin beauftragte US-
amerikanische KanzleiF... & L... LLP (i. F. KanzleiF. &L.) die Inlandsver-
treter der Anmelderin instruiert, das vorliegende Patent sowie vier weitere Patente
der Anmelderin beim DPMA anzumelden. Samtliche Entscheidungen betreffend
die Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der finf Schutzrechte oblagen
Herrn H. von der Firma I. V. Ansprechpartner der Inlandsvertreter in der US-ameri-
kanischen Kanzlei F. & L. sei die dort seit 21 Jahren, insbesondere seit 7 Jahren
im Portfoliomanagement beschéftigte Rechtsanwaltssekretarin bzw. Paralegal
FrauB... (i. F. FrauB.), die seit Marz 2009 u.a. zur Bearbeitung der ge-
nannten Patentanmeldungen unter Leitung der erfahrenen Anwalte B1... und

K... (i. F. Anwalte B. und K.) eingeteilt gewesen sei.

Im April 2009 habe bei der Firma I. V. UnschlUssigkeit tUber die Aufrechterhaltung
u. a. der o. g. funf Patentanmeldungen bestanden. Es sei deshalb beschlossen
worden, weitere Kosten bis zur endgultigen Entscheidung zu vermeiden. Entspre-
chend habe Frau B. von Herrn H. Weisungen zur Umsetzung dieser MalRnahmen
erhalten, die diese unglicklicherweise dahin interpretiert habe, dass es sich be-
reits um die Entscheidung zur Aufgabe der Patentanmeldungen handle und sie
entsprechende Weisungen an die lokalen Anwalte weiterleiten solle. Frau B. sei
weiterhin gebeten worden, Herrn H. dartber zu unterrichten, wenn der Verfall ein-
zelner Féalle auftreten sollte. Den Erhalt dieser Anweisungen des Herrn H. habe
Frau B. mit Ruck-E-Mail vom 24. April 2009 bestétigt und am selben Tag zwei E-

Mails an die Inlandvertreter der Anmelderin abgesandt. Die erste E-Mail habe fol-



genden Text enthalten "Our client is in the process of reviewing its intellectual pro-
perty assets. As a result, please do not incure any unnecessary costs associated
with these applications until you receive further notice from us."”, die zweite E-Mail
die folgende Passage "Please be advised that our client has requested that the
above-referenced applications be allowed to go abandoned. Therefore, we request
that any work on these applications be discontinued and that no further costs be-

ing cured in connection with their prosecution.”

Die Inlandsvertreter hatten den Erhalt der zweiten E-Mail am 27. April 2009 bestéa-

tigt. Diese Bestatigung habe Frau B. am selben Tag Herrn H. mitgeteilt.

Daraufhin hatten die Inlandsvertreter die Akten der Patentanmeldungen geschlos-
sen und ein Abschlussschreiben mit Datum vom 4. Mai 2009 abgesandt, worin sie
mitgeteilt hatten, dass keine weiteren Schritte unternommen und insbesondere
keine weitere Amtspost in Bezug auf die Patentanmeldungen an die Kanz-
lei F. & L. weitergeleitet werden wirde.

Basierend auf der Fehlannahme, dass die Firma I. V. den Verfall der Patentanmel-
dungen winsche, seien die Inlandsvertreter nicht instruiert worden, die Patentan-
meldungen zu Uberwachen und typische Ereignisse wie Endfristen mitzuteilen.
Entsprechend sei auch die Firma I. V. nicht von der Kanzlei F. & L. hinsichtlich der
Stati der Patentanmeldungen, insbesondere nicht Uber die Zurlckweisungsbe-
schlisse und Beschwerdefristen, unterrichtet worden, obwohl die Patentanmel-
dungen von der Firma l. V. als lebend gefuihrt worden seien. Die Firma I. V. habe
daher nicht, wie geplant, die Verfahren fortfilhren kénnen. Letztlich habe ein Miss-
verstandnis zwischen der Firmal. V. und der Kanzlei F. & L. dazu geflihrt, dass
Firma I. V. nicht rechtzeitig Gber die Stati der Patentanmeldung und den drohen-
den Verfall informiert gewesen sei. Frau B. sei ausfihrlich geschult und standig
durch die beiden Anwalte tUberwacht worden. Entschuldbares menschliches Ver-
sehen habe dazu gefuhrt, dass Frau B. bei der unmittelbaren Umsetzung der Man-

danteninstruktion an die Inlandsvertreter Ubersehen habe, dass es ein spezielles



Prozedere gebe, wie mit Schutzrechten umgegangen werden solle, die flr einen
mdoglichen Verfall vorgesehen seien. Dadurch sei es unterlassen worden, den In-
landsvertretern mitzuteilen, dass Bericht Uber Endfristen erfolgen musse, weil tat-
séachlich noch keine Endentscheidung tber das Schicksal der Patentanmeldungen

stattgefunden habe.

Der Senat hat die Anmelderin in einem Zwischenbescheid vom 19. Januar 2012
auf die mangelnde Erfolgsaussicht des Wiedereinsetzungsantrags sowie beste-
hende Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2

Satz 1 PatG hingewiesen.

Mit Schriftsatz vom 16. April 2012 hat die Anmelderin angekiindigt, dass sie dem
Wiedereinsetzungsantrag keine weiteren Argumente hinzuzufigen habe und um

Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen

und verwiesen.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar gemald § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG
statthaft. Die Anmelderin hat die einmonatige Frist zur Einlegung der Beschwerde
(8 73 Abs. 2 Satz 1 PatG) gegen den die Patentanmeldung 10 2008 060 445.3 zu-
rickweisenden Beschluss der Prufungsstelle vom 16. April 2010 sowie die mit der
Beschwerdefrist gleichlaufende Frist zur Zahlung der Beschwerdegebihr (8 6
Abs. 1 Satz 1 PatKostG) versaumt. Der Beschluss ist der Anmelderin ausweislich
des von den Inlandsvertretern zurtickgeschickten Empfangsbekenntnisses am
23. April 2010 zugestellt worden, die Beschwerde und die Einzugsermachtigung
zur Zahlung der Beschwerdegebihr (8 1 Nr. 4i. V. m. 8 2 Nr. 4 PatKostZV) gingen
jedoch erst verspatet am 25. Januar 2011 beim DPMA ein. Die Versaumung die-

ser Frist hat nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge. Eine ver-



spatet eingelegte Beschwerde ist als unzuldssig zu verwerfen ist, bzw. gilt sie im
Fall der Versaumung auch der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebuhr als nicht
eingelegt (8 6 Abs. 2 PatKostG).

Es ist jedoch nicht schliissig dargetan und glaubhaft gemacht, dass der Antrag auf
Wiedereinsetzung fristgemaf innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hin-
dernisses beantragt worden ist (8 123 Abs. 2 Satz 1 PatG). Der Wiedereinset-

zungsantrag ist daher unzulassig und war zuriickzuweisen.

Das Hindernis zur Einhaltung der Frist fallt weg, wenn der Sdumige oder sein Ver-
treter bei Anwendung der zuzumutenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die séau-
mige Handlung vorzunehmen, wenn also das Fortbestehen des Hindernisses nicht
mehr als unverschuldet anzusehen ist. Im Fall der Unkenntnis vom Ablauf einer
Frist fallt das Hindernis weg, wenn die Saumnis bei Beachtung der zu erwartenden
Sorgfalt hatte erkannt werden kénnen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 123 Rdn. 27).
Die Kenntnis des Vertreters, sowohl die des inlandischen als auch die eines aus-
landischen Vertreters (vgl. Schulte, a.a. O., 8§ 123 Rdn. 83), steht dabei der
Kenntnis der Partei bzw. des Beteiligten gleich (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 85
Abs. 2 ZPO). Vorliegend hatte die Anmelderin bzw. die sie kontrollierende Fir-
ma |. V. bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt bereits zu einem friheren Zeit-
punkt als dem 23. November 2010 erkennen kdnnen, dass die Frist zur Einlegung
der Beschwerde gegen den Zurickweisungsbeschluss des DPMA versaumt wor-

den ist.

Nach dem Vortrag der Anmelderin hat die Rechtsanwaltssekretéarin Frau B. in der
von der Anmelderin beauftragten US-amerkanischen Kanzlei F. & L. die von der
die Anmelderin kontrollierenden Firma I. V. im April 2009 beschlossenen Maf3nah-
men, vorerst weitere Kosten mit der vorliegenden sowie mit vier weiteren Patent-
anmeldungen bis zur endgultigen Entscheidung tber deren Fortfiihrung zu vermei-
den, irrtimlich als endgultige Aufgabe der betreffenden Patentanmeldungen inter-

pretiert. Daher seien die Inlandsvertreter nicht instruiert worden, die Patentanmel-



dungen zu uUberwachen und Endfristen mitzuteilen. Infolgedessen sei die Fir-
ma I. V. nicht von der Kanzlei F. & L. Giber den Ablauf der Beschwerdefrist und den
drohenden Verfall der Patentanmeldungen informiert worden und habe erst bei
dem Versuch am 23. November 2010, die Jahresgebihren fur die Patentanmel-
dungen zu zahlen, von dem Verfall der Schutzrechte erfahren. Dieser Irrtum der
Rechtsanwaltssekretarin mag entschuldbar bzw. als das Verschulden einer Dritten

der Anmelderin nicht zuzurechnen sein.

Unabhangig von dem behaupteten Irrtum der Frau B. hatte die Anmelderin aber
gleichwohl bereits Monate vor dem 23. November 2010 Kenntnis von dem Verlust
der Patentanmeldung erlangen konnen. Denn weiterhin ist vorgetragen, dass
Herr H. Frau B. in der Kanzlei F. & L. aul3erdem gebeten habe, ihn dartber zu un-
terrichten, wenn der Verfall einzelner Schutzrechte auftreten sollte. Ob Frau B.
diese Bitte bzw. Anweisung ebenfalls missverstanden und nicht an die Inlandsver-
treter weitergeleitet hat, wird nicht behauptet und geht auch nicht aus dem Vor-
bringen der Anmelderin hervor. Von den beiden E-Mails, die Frau B. am
24. April 2009 an die Inlandsvertreter geschickt haben soll, sind nur Ausschnitte zi-
tiert, nicht aber der gesamte Text. Ausgefuhrt wird nur, dass die Inlandsvertreter
keine Instruktion zur Weiterleitung typischer Ereignisse, wie Endfristen, hatten,
nicht aber, dass sie keine Kenntnis von der Weisung hatten, der Anmelderin den
endgultigen Verfall der Patentanmeldungen mitzuteilen. Sollte Frau B. aber diese
Weisung an die Inlandsvertreter weitergegeben haben, hatten - bei der vorauszu-
setzenden anwaltlichen Sorgfalt - die Inlandsvertreter die amerikanische Kanz-
lei F. & L. und diese wiederum die Firmal. V. nach dem Eintritt der Rechtskraft
des Zurlckweisungsbeschlusses, d.h. nach Ablauf der Beschwerdefrist am
23. Mai 2010, Uuber den Verfall der Patentanmeldung informieren mussen. Eine ge-
wisse Bearbeitungs- und Ubermittiungsdauer von ca. einem Monat eingerechnet,
wére das Hindernis demnach spéatestens Ende Juni 2010 entfallen, so dass mit
dem am 24. Januar 2011 eingegangenem Wiedereinsetzungsantrag die Zweimo-
natsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG in jedem Fall tberschritten worden ist. Hier-

von ware im Ubrigen auch fur den Fall auszugehen, dass Frau B. die Bitte des



Herrn H. nicht weitergegeben haben sollte. Insoweit ist es zu den allgemeinen
Sorgfaltspflichten eines beauftragten patentanwaltlichen Vertreters zu zéahlen,
auch dann, wenn ein Schutzrecht gewollt durch Untatigkeit aufgegeben werden
soll, die Mandantschaft von sich aus, ohne besonderen Auftrag tUber den Ab-
schluss des patentamtlichen Verfahrens und den endgultigen Verfall des Schutz-
rechts zu informieren (vgl. BPatGE 15, 42; Schulte, a. a. O., 8 123 Rdn. 101).

2. Nachdem der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung der Be-
schwerde und zur Zahlung der Beschwerdegeblhr zurtickzuweisen war (Ziffer 1.
des Tenors), gilt demzufolge die am 25. Januar 2011 verspéatet eingegangene Be-
schwerde der Anmelderin gegen den Zurickweisungsbeschluss vom
16. April 2010 wegen der ebenfalls am 25. Januar 2011 per Einzugserméchtigung
verspatet gezahlten Beschwerdegebiihr als nicht eingelegt (8§ 6 Abs. 2 i.V. m.
Abs. 1 Satz 1 PatKostG und 8§ 73 Abs. 2 Satz 1 PatG).

Dr. Mayer Kirschneck Gottstein Dr. Wollny
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