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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 05 155

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 13. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

BPatG 152
08.05



Richters Rauch, der Richterin Pischel und des Richters Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Pa-
tentabteilung 54 - vom 28. September 2009 wird aufgeho-

ben.

2.  Der Patentinhaberin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur
Zahlung der 11. Jahresgebihr mit Verspatungszuschlag ge-

wabhrt.

Grinde
l.

Auf ihre Anmeldung vom 10. Februar 1998 wurde der Patentinhaberin vom Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA) das Patent 198 05 155 mit der Bezeich-
nung ,Verfahren zum Erzeugen von Steuerdaten fur Koordinatenmessgerate* er-
teilt; die Veroffentlichung der Erteilung erfolgte am 27. September 2007. Gegen
das Patent wurde ein Einspruch eingelegt, Giber den noch nicht entschieden wor-

den ist.

Das DPMA (bersandte der Anmelderin eine vom 8. Juli 2008 datierte ,Wichtige
Mitteilung“, wonach fur das Patent die 11. Jahresgebuhr nicht innerhalb der zu-
schlagfreien Zahlungsfrist gezahlt worden sei und das Schutzrecht erléschen
werde, sofern nicht die Gebuhr samt einem Verspéatungszuschlag (insgesamt
520,- €) bis zum 1. September 2008 nachentrichtet werde. Nachdem bis zu dem
genannten Datum keine Zahlung erfolgte, wurde in der betreffenden Akte des

DPMA das Erloschen des Patents vermerkt.



Am 15. Dezember 2008 ging beim DPMA ein auf Wiedereinsetzung in die ver-
saumte Frist gerichteter Antrag der Patentinhaberin ein; die versaumte Gebuhren-
zahlung hatte sie bereits zuvor im Wege einer Bareinzahlung vom
10. Dezember 2008 nachgeholt. Zur Antragsbegriindung trug sie vor, sie sei bis-
lang - entsprechend einer mit der Kanzlei ihres anwaltlichen Vertreters getroffenen
Vereinbarung - stets von der Kanzlei an die Falligkeit von Jahresgebihren erinnert
worden; die Zahlungen habe sie hingegen selbst vorgenommen. Die patentamtli-
che Mitteilung vom 8. Juli 2008 sei in der Kanzlei am 17. Juli 2008 eingegangen.
Daraufhin habe die Kanzlei an sie per Post ein Schreiben mit Datum vom
18. Juli 2008 mit einem nochmaligen Gebihrenhinweis sowie einem Doppel der
Mitteilung Ubersandt. Dieses Schreiben habe sie aber nicht erhalten. Vom Erl6-
schen des Patents hatten sowohl die Vertreterkanzlei als auch sie selbst erst
durch eine am 2. Dezember 2008 vorgenommene Uberprifung des Patentregis-
ters erfahren. Diese Uberpriifung sei erfolgt, weil die Kanzlei nunmehr auch mit

der Gebuhrenzahlung beauftragt worden sei.

Zur Glaubhaftmachung ihres Vortrags legte die Patentinhaberin u. a. eine Ab-
schrift des Schreibens vom 18. Juli 2008 sowie den damaligen Bearbeitungsvor-
gang dokumentierende Wiedergaben vom Computerbildschirm der mit der Sach-
bearbeitung betrauten Kanzleimitarbeiterin vor. Auf Grund der Tatsache, dass das
Schreiben gefertigt worden sei, kénne auch von seiner Versendung ausgegangen
werden; etwas anderes hatte keinen Sinn gemacht. Die in der Kanzlei erstellten
Schreiben wirden generell anschlieRend kuvertiert, frankiert und zur Post aufge-
geben.

AulRRerdem flgte die Patentinhaberin ihrem Wiedereinsetzungsgesuch eidesstattli-
che Versicherungen ihres Geschaftsfuhrers, ihres flr die Korrespondenz mit der
Anwaltskanzlei zustandigen Mitarbeiters sowie der Sekretéarin ihrer Geschaftslei-
tung bei. Diese bekunden ubereinstimmend, dass die in der Firma eingehenden
Schreiben von der Sekretarin an den zustandigen Mitarbeiter weitergeleitet wer-

den. Alle tbrigen Mitarbeiter seien verpflichtet, etwaige Post-Irrlaufer an die Sek-



retarin zurickzuleiten. Unklare oder nicht eindeutige Schreiben seien der Ge-
schéftsleitung vorzulegen. Auf diese Weise werde sichergestellt, dass die ankom-
mende Post auch tatsachlich den zustandigen Mitarbeiter erreiche. Daher kdnne
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass
das Schreiben des anwaltlichen Vertreters vom 18. Juli 2008 in ihrem Hause ver-

loren gegangen sei.

Auf einen Zwischenbescheid des Patentamts trug die Patentinhaberin mit Schrei-
ben vom 8. Juni 2009 erganzend vor, bereits Anfang Dezember 2007 sei sie von
der Vertreterkanzlei erstmals auf die Zahlungsfrist betreffend die 11. Jahresgebihr
hingewiesen worden. Sie habe sich auf die Fristeniberwachung durch die Kanzlei
verlassen und sei deshalb nicht auf die amtliche Mitteilung angewiesen gewesen.
Im vorliegenden Fall hatte das Schreiben vom 18. Juli 2008 die letzte Mal3nhahme

im Rahmen einer ausreichenden Fristenkontrolle sein sollen.

Durch Beschluss des DPMA - Patentabteilung 54 - vom 28. September 2009
wurde der Wiedereinsetzungsantrag mit der Begrindung zuriickgewiesen, die
Patentinhaberin selbst hatte - nachdem sie Anfang Dezember 2007 an die Zah-
lung der 11. Jahresgebuhr erinnert worden sei - durch organisatorische Maf3nah-
men die rechtzeitige Gebuhrenzahlung sicherstellen miussen. Hierzu sei aber
nichts vorgetragen worden. Bei der ,Wichtigen Mitteilung® des DPMA vom

8. Juli 2008 habe es sich nur um eine Serviceleistung gehandelt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie be-

antragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ihr Wiedereinset-

zung in die Frist zur Zahlung der 11. Jahresgebihr zu gewahren.

Zur Begrundung tragt die Patentinhaberin u. a. vor, eine erste Falligkeitserinne-

rung fur Jahresgeblhren erfolge in der Vertreterkanzlei Gblicher Weise immer drei



Monate vor dem Falligkeitstag, eine zweite Erinnerung erfolge entweder bei Ein-
gang der ,Wichtigen Mitteilung“ des DPMA oder einen Monat vor Ablauf der zu-
schlagsbehafteten Frist, je nachdem welcher Vorgang als erster eintrete. Vorlie-
gend sei die ,Wichtige Mitteilung® Anlass fur die nochmalige Erinnerung an die
Zahlungsfrist gewesen. Da die Fristen zuverlassig durch die Kanzlei Uberwacht

wlrden, bendétige sie kein eigenes zusatzliches Fristeniberwachungssystem.

Die Beschwerde ist zulassig und auch begriindet. Die Voraussetzungen fir die
beantragte Wiedereinsetzung liegen vor.

1. Der Antrag ist statthaft, weil die Patentinhaberin die Frist zur Zahlung der
11. Jahresgebihr (8 17 Abs. 1 PatG) versaumt und dadurch einen Rechtsnachteil
erlitten hat (8 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Gebuhr in Hohe von 470,- €
(Nr. 312110 der Anlage zu 8§ 2 Abs. 1 PatKostG) war am 29. Februar 2008 fallig
geworden (8 3 Abs. 2 PatKostG) und héatte bis zum 30. April 2008 zuschlagfrei be-
zahlt werden kénnen (8 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Nachdem dies nicht gesche-
hen war, ware eine Zahlung mit einem Zuschlag in Hohe von 50,- € (Nr. 312112
der Anlage zu 8 2 Abs. 1 PatKostG) bis Montag, den 1. September 2008 mdglich
gewesen (8 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG, § 222 Abs. 2 ZPO analog). Das Verstrei-
chenlassen auch dieser Nachfrist fihrte zum Erléschen des Patents (8 20 Abs. 1
Nr. 3 PatG).

2. Der Antrag ist auch zulassig, weil er innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall
des Hindernisses gestellt und begrindet wurde (8 123 Abs. 2 Satz 1, 2 Halbsatz 1
PatG), und weil innerhalb dieser Frist auch die versdumte Handlung nachgeholt
wurde (8 123 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 PatG). Das Hindernis war weggefallen, als
die Patentinhaberin auf Grund der am 2. Dezember 2008 vorgenommenen Uber-

prifung des Patentregisters vom Erldschen ihres Schutzrechts erfahren hat.



3. Der Wiedereinsetzungsantrag ist begrindet, weil die Patentinhaberin unter
Zugrundelegung ihres glaubhaften Vortrags keine Schuld an der Fristversdumung
trifft.

a) Nach den Darlegungen der Patentinhaberin im Wiedereinsetzungsgesuch vom
15. Dezember 2008, die durch ihr weiteres Vorbringen in dem Schriftsatz vom
8. Juni 2009 und in der Beschwerdebegriindung in zulassiger Weise ergéanzt wur-
den, hat sie ausreichende organisatorische Vorkehrungen bzgl. der Uberwachung
der Fristen zur Zahlung der Jahresgebihren fur ihre Schutzrechte getroffen. Nach
der mit ihrem anwaltlichen Vertreter getroffenen Absprache erinnerte dieser sie
zwei Mal an die Zahlung, zunachst bereits drei Monate vor Falligkeit, und dann
noch einmal spatestens einen Monat vor Ablauf der endgultigen, mit einem Ver-
spatungszuschlag behafteten Zahlungsfrist. Die Patentinhaberin konnte somit da-
von ausgehen, dass ihr in jedem Fall ausreichend Zeit zur Verfigung stand, die
betreffende Jahresgebulhr rechtzeitig vor Fristablauf entrichten zu kdnnen, sei es
ohne oder mit Verspatungszuschlag. Auch wenn sie nicht bereits auf Grund der
ersten Erinnerung von der Mdglichkeit der Zahlung ohne Zuschlag Gebrauch ma-
chen wollte, war sie nicht gehalten, selbst Vorkehrungen fur die Einhaltung der
zweiten Zahlungsfrist (mit Zuschlag) zu treffen. Sie konnte schlief3lich davon aus-
gehen, dass die Vertreterkanzlei sie noch einmal rechtzeitig an den Ablauf dieser

Frist erinnern wirde.

b) Es ist davon auszugehen, dass auf Seiten des anwaltlichen Vertreters im
vorliegenden Fall kein Verschulden vorliegt, das sich die Patentinhaberin entspre-
chend § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen miusste. Durch den vorgelegten Aus-
druck des in der Vertreterkanzlei gespeicherten Schreibens vom 18. Juli 2008 so-
wie durch die ebenfalls vorgelegte Dokumentation des Bearbeitungsvorgangs im
Textverarbeitungssystem der Kanzlei ist ausreichend dargetan, dass das Schrei-
ben an diesem Tag auch tatsachlich erstellt worden ist. Ferner kann nach der in
der Kanzlei ublichen Vorgehensweise und bestehenden Buroroutine - entspre-

chend der anwaltlichen Versicherung des Vertreters - auch davon ausgegangen



werden, dass das Schreiben anschlie3end zur Versendung an die Patentinhaberin

gelangt ist.

c) Ebenso hat die Patentinhaberin glaubhaft dargetan, dass das Schreiben der
Vertreterkanzlei vom 18. Juli 2008 nicht bei ihr eingegangen ist. Durch die aus den
vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen ersichtlichen, den Posteingang bei
der Patentinhaberin betreffenden Vorkehrungen ist in ausreichender Weise si-
chergestellt, dass kein eingehendes Schreiben verlorengeht bzw. nicht den zu-
standigen Mitarbeiter erreicht. Sollte dies auf Grund au3ergewohnlicher Umsténde
im Einzelfall doch vorkommen, hat es seine Ursache jedenfalls nicht in einem der

Patentinhaberin anzulastenden Organisationsverschulden.

d) Die Versaumung der Zahlungsfrist beruht somit im vorliegenden Fall auf
unaufklarbaren Umstéanden und ist der Patentinhaberin nicht als schuldhaftes Ver-
halten vorzuwerfen. Der Senat hat auch keinen Anlass, an der Richtigkeit der vor-
gelegten Dokumente, insbesondere am Wahrheitsgehalt der eidesstattlichen Ver-

sicherungen, zu zweifeln.

Rauch Piischel Prof. Ensthaler

pro



