BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 18/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 503 06 540 (= EP 1 567 786)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 31. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die

Richterin Pischel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Europaische Patentamt (EPA) hat den Patentinhabern auf ihre Anmeldung
vom 20. November 2003 das Patent EP 1 567 786 mit der Bezeichnung "Verfah-
ren zur verlustarmen Drehmomentiberleitung in Planetengetrieben™ mit Wirkung
u.a. fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Der Hinweis auf
die Patenterteilung wurde am 14. Februar 2007 verdffentlicht. Beim Deutschen
Patent- und Markenamt wird das Patent unter dem Aktenzeichen 503 06 540.4-08
gefluhrt.

Laut Eintrag im Patentregister ist das Patent mit Wirkung vom 1. Juni 2010 wegen
Nichtzahlung der (siebten) Jahresgebuhr erloschen. Das Erldschen wurde am
16. September 2010 im Patentblatt veréffentlicht.

Ausweislich der Akten des DPMA sind die Patentinhaber mit Bescheid vom
8. April 2008 — Uberschrieben mit ,Wichtige Mitteilung!“ - in Bezug auf die funfte
Jahresgebihr sowie mit einem entsprechenden Schreiben vom 31. Marz 2009 in
Bezug auf die sechste Jahresgebuhr dartber informiert worden, dass die Gebulh-
ren nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fal-
ligkeit gezahlt worden seien, und mit Verspatungszuschlag jeweils bis zum
2. Juni 2008 bzw. 2009 nachentrichtet werden kénnten. Fir die siebte Jahresge-

buhr kann eine derartige Mitteilung nicht festgestellt werden.



Mit Schreiben vom 14. September 2010 beantragten die Patentinhaber Wieder-
einsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebthr und entrichteten am

gleichen Tag die fragliche Jahresgebihr und den Verspatungszuschlag nach.

Zur Begrundung des Antrags auf Wiedereinsetzung fuhrten sie aus, die Jahresge-
buhr sei versehentlich nicht bezahlt worden. Dieses Versehen und das dadurch
bedingte Erléschen des Patents sei bei der Steuererklarung fur 2009 und den dort
aufgefuhrten Zahlungen festgestellt worden. Fir die sechste Jahresgebthr im Jahr
2009 habe das DPMA eine Mitteilung uber die ausstehende Zahlung versandt. Auf
diesen Automatismus vertrauend hatten die Patentinhaber keine ,Sicherungs-
mafinahmen® flr die Zahlung der weiteren Jahresgebuhren getroffen. Sie hatten
erst auf Nachfrage beim DPMA erfahren, dass die Mahnung zur Zahlung der Jah-

resgebihren nicht zwingend vorgeschrieben sei.

Nach einem entsprechenden Zwischenbescheid vom 14. Dezember 2010, zu dem
sich die Patentinhaber nicht geduflert haben, hat die Patentabteilung 08 des
DPMA den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch Beschluss
vom 27. April 2011 zurtickgewiesen, da die Frist zur Zahlung der siebten Jahres-
gebuhr nicht ohne Verschulden versaumt worden sei. Die Falligkeit der Jahresge-
bihren sowie die mafRgeblichen Zahlungsfristen seien in 8 7 Abs. 1 PatKostG ge-
regelt. Fur die rechtzeitige Zahlung der Gebuhren sei allein der Schutzrechtsinha-
ber verantwortlich. Die Mitteilung des DPMA (Uber den drohenden Rechtsverlust,
wenn die Jahresgebuhren nicht rechtzeitig bezahlt worden seien, sei lediglich eine
formlose Erinnerung, auf die kein Rechtsanspruch bestehe. Verlasse sich ein
Schutzrechtsinhaber auf diese Mitteilung, stelle dies keine schuldlose Verséau-
mung der Zahlungsfrist dar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Patentinhaber.



Sie beantragen (sinngemalR),

den Beschluss der Patentabteilung 08 vom 27. April 2011 aufzu-
heben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zah-
lung der siebten Patentjahresgebuhr nebst Verspatungszuschlag

stattzugeben.

Zur Begrindung nehmen die Patentinhaber auf die Ausfiihrungen in ihrem Antrag
auf Wiedereinsetzung vom 14. September 2010 Bezug und machen geltend, es
sei naheliegend und auch entschuldbar, dass man nicht Gberprife, ob das Erinne-
rungsschreiben des DPMA zur Jahresgebuhr, wie es noch hinsichtlich der sechs-
ten Jahresgebihr ergangen sei, gesetzlich vorgeschrieben oder eine reine Ser-
viceleistung sei. Nur bei einer solchen Prifung hatte man die geltende Rechtslage,
die im Ubrigen friiher anders gewesen sei, erkennen und eine rechtzeitige Zah-
lung sicherstellen kénnen. Schlie3lich sei zu vermuten, dass das Erinnerungs-
schreiben fur die siebte Erinnerungsgebihr — wie schon der Bescheid betreffend
die sechste Jahresgeblihr — zunachst an die alte Adresse des Patentinhabers
Arndt gegangen sei, die Post aber dieses Mal keine Ricksendung an das DPMA
veranlasst habe und dementsprechend die Mitteilung auch nicht wie beim letzten

Mal an den Patentinhaber S... weitergeleitet habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Patentabteilung hat
im Ergebnis zu Recht die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten

Jahresgebuhr nicht gewahrt.



1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, da er auf eine Frist gerichtet ist,
deren Versaumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur
Folge hat (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Patentinhaber haben die Frist zur Zah-
lung der siebten Patentjahresgebihr einschliellich Zuschlag versaumt und
dadurch einen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten. Die Jahresgebuhr
war - ausgehend vom Anmeldetag 20. November 2003 - am 30. November 2009
fallig geworden (Art. Il 8 7 IntPatUG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG, § 3 Abs. 2 Satz 1
PatKostG). Sie hatte bis zum 1. Februar 2010 (der 31.Januar 2010 war ein
Sonntag, vgl. § 193 BGB) ohne Zuschlag und mit Verspatungszuschlag noch bis
zum 31. Mai 2010 gezahlt werden kdnnen (8 7 Abs. 1 PatKostG). Die Patentinha-
ber haben die Gebuhr in Hohe von 180,-- € und den Verspatungszuschlag in Hohe
von 50,-- € jedoch erst am 14. September 2010 und damit verspatet eingezahlt.
Wegen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Jahresgebihr ist das Pa-
tent 503 06 540 kraft Gesetzes mit Wirkung vom 1. Juni 2010 erloschen (8§ 20
Abs. 1 Nr. 3 PatG).

2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch im Ubrigen unzulassig, da die
Patentinhaber die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht
eingehalten haben. Die Frist beginnt mit dem Wegfall des Hindernisses, d. h. in
dem Zeitpunkt, in dem der Sdumige bei Anwendung der von ihm zu erwartenden
Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versdumte Handlung vorzunehmen oder
wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angese-
hen werden kann (Schulte, PatG mit EPU, 8. Aufl., § 123 Rn. 27).

a) Im Streitfall hat die zweimonatige Antragsfrist am 1. Juni 2010 nach Ablauf der
Zahlungsfrist fur die siebte Jahresgebuhr einschlie3lich Verspatungszuschlag am
31. Mai 2010 zu laufen begonnen und war damit bei Stellung des Wiedereinset-
zungsantrags am 14. September 2010 bereits abgelaufen. Die Unkenntnis der
Patentinhaber vom Ablauf der Zahlungsfrist fur die siebte Jahresgebihr am
31. Mai 2010 kann nicht als unverschuldet angesehen werden. Auch wenn die

Patentinhaber fur die siebte Jahresgebihr eine entsprechende Mitteilung nicht



erhalten haben sollten, musste den Patentinhabern doch aufgrund der vorange-
gangenen ,Wichtigen Mitteilungen® zu der funften und sechsten Jahresgebuhr be-
wusst geworden sein, dass sie bereits diese Jahresgebuhren jeweils nicht recht-
zeitig entrichtet hatten und das Erléschen ihres Patents nur noch durch die Zah-
lung des Verspatungszuschlages haben abwenden kdonnen. Weiterhin hatten die
Patentinhaber diesen Mitteilungen, nachdem dort ausdriicklich die allerletzte Zah-
lungsmadglichkeit mit Verspatungszuschlag aufgefuhrt wurde, ohne Weiteres ent-
nehmen kdnnen, dass die regulare Jahresgebihr ohne Zuschlag spatestens ir-
gendwann im ersten Quartal jeden Jahres fallig wird und hierfur keine gesonderte
Zahlungsaufforderung des DPMA ergeht. Unter diesen Umsténden ist fir den Be-
ginn der zweimonatigen Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht auf den
Zeitpunkt der positiven Kenntnis der Patentinhaber vom Ablauf der Zahlungsfrist
und dem dadurch bedingten Erldschen des Patents abzustellen. Vielmehr ist
hierfir im Streitfall, da die Unkenntnis ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als unver-
schuldet angesehen werden kann, der Ablauf der Zahlungsfrist fir die siebte Jah-

resgebihr einschlie3lich Verspatungszuschlag maf3geblich.

b) Im Ubrigen ware der Antrag auf Wiedereinsetzung auch dann unzuldssig,
wenn man zugunsten der Patentinhaber auf den Zeitpunkt der tatséchlichen
Kenntniserlangung abstellte. Denn die Patentinhaber haben nicht dargelegt und
glaubhaft gemacht, dass die zweimonatige Antragsfrist des 8§ 123 Abs. 2 Satz 1
PatG gewahrt ist. Zu der Angabe der die Wiedereinsetzung begriindenden Tatsa-
chen (8 123 Abs. 2 Satz 2 PatG) und damit zum notwendigen Inhalt eines Wieder-
einsetzungsgesuchs gehort grundséatzlich Sachvortrag, aus dem sich ergibt, dass
der Wiedereinsetzungsantrag rechtzeitig nach Behebung des Hindernisses gestellt
wird (BPatGE 19, 47, 48). Der Antrag auf Wiedereinsetzung enthalt keine konkre-
ten Angaben dazu, wann die Patentinhaber von der Nichtzahlung der siebten Jah-
resgebihr und der dadurch eingetretenen Fiktion des Erldschens des Patents
Kenntnis erlangt haben. Der Hinweis, dass das Erldschen des Patents wegen

Nichtzahlung der Jahresgebuhr anlasslich der Erstellung der Steuererklarung far



2009 festgestellt worden sei, genlugt den Anforderungen des § 123 Abs. 2 Satz 2
PatG nicht.

3. Schlie3lich ware der Antrag auf Wiedereinsetzung auch unbegriindet, da der
Vortrag der Patentinhaber nicht geeignet ist, ein Verschulden an der Versaumung
der Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebihr auszuschlieRen. Die Zahlungs-
fristen fur die Jahresgebuhren fur Patente sind in § 7 Abs. 1 PatKostG geregelt
und knipfen ausschlieBlich an das Datum der Falligkeit an, das sich nach § 3
Abs. 2 Satz 1 PatKostG bestimmt. Im Unterschied zu der bis zum Inkrafttreten des
Patentkostengesetzes am 1. Januar 2002 geltenden Rechtslage ist nach der
nunmehr mafgeblichen Regelung eine Nachricht Uber die noch nicht erfolgte
Zahlung der Jahresgebuhr nicht mehr vorgesehen. Das DPMA verschickt zwar in
der Regel nach Falligkeit des Verspatungszuschlags eine mit ,Wichtige Mitteilung®
Uberschriebene Zahlungsaufforderung. Dabei handelt es sich jedoch um eine ge-
setzlich nicht vorgeschriebene Serviceleistung (vgl. Amtl. Begriindung zum Gesetz
zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums,
BIPMZ 2002, 14, 38, 42). Ein Patentinhaber kann daher weder darauf vertrauen,
dass sie ihm regelmélRlig zugestellt wird, noch kann er aus deren Unterbleiben
Rechte herleiten (BPatG, Beschluss vom 9. Méarz 2006 — 10 W (pat) 19/05, verof-
fentlicht in juris; Schulte, PatG mit EPU, 8. Aufl., § 17 Rn. 48). Die Uberwachung
der Jahresgebihren obliegt dem Patentinhaber. Mangelnde patent- und gebihren-
rechtliche Kenntnisse vermdgen die Versdumung der Frist zur Zahlung der Jah-
resgebihren grundsatzlich nicht zu entschuldigen (Schulte, a.a.O., 8 17 Rn. 49).
Im Streitfall waren die Patentinhaber aufgrund der formlosen Zahlungsaufforde-
rungen fur die funfte und sechste Jahresgebuhr Uber die jahrliche Falligkeit der
Gebuhren im Grundsatz informiert und haben es dennoch unterlassen, sich die
erforderlichen Kenntnisse Uber den genauen Zeitpunkt der Falligkeit der Jahres-
gebuhren sowie die rechtliche Qualitat der formlosen Zahlungsaufforderung zu
verschaffen und so eine rechtzeitige Zahlung der Jahresgebuhren sicherzustellen.
Unter diesen Umstanden kann die Versdumung der Frist nicht als unverschuldet

angesehen werden.



Somit hatte der Antrag auf Wiedereinsetzungsantrag selbst bei unterstellter Zulas-
sigkeit keinen Erfolg haben kdnnen.

Rauch Plschel Kober-Dehm

pro



