BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 25/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 398 45 189

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 26. Februar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde:

Die Beschwerde richtet sich gegen die nach 847 Abs.6 MarkenG erfolgte
Léschung der am 3. August 1998 angemeldeten und seit dem 17. Juni 1999 in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register eingetragene
Marke Nr. 398 45 189.3 fur Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 39 und 42. Der

Beschwerdefiihrer war Inhaber dieser Marke.

Auf einen gegen die Marke am 29. September 1999 erhobenen Widerspruch hat
das DPMA zunéchst die vollstdndige Loschung der Marke angeordnet und auf
eine gegen diese Entscheidung gerichtete Erinnerung den Widerspruch sodann
teilweise zuriickgewiesen. Auf die sich anschliel3ende Beschwerde des damaligen
Inhabers der angegriffenen Marke, des heutigen Beschwerdefuhrers, hin hat das
Bundespatentgericht mit Beschluss vom 4. Januar 2008 (BPatG, Az.
25 W (pat) 254/03) die Entscheidung Uber die Loéschung der angegriffenen Marke
teilweise aufgehoben und den Widerspruch dartber hinausgehend zuriickgewie-
sen. Auf die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde des Beschwerdefiihrers hin
hat der Bundesgerichtshof diesen Beschluss aufgehoben und die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung zurtckverwiesen (BGH, B. v. 29.7.2009,
Az.|ZB 83/08).

Uber den noch nicht erledigten Widerspruch (BPatG, jetzt Az. 24 W (pat) 58/10) ist
wegen der vorgreiflichen Entscheidung Uber die vollstandige Loschung der Marke

noch nicht abschlieRend entschieden worden.

Unter dem 15. Dezember 2008 hat das DPMA ein Benachrichtigungsschreiben
betreffend den Ablauf der Schutzfrist am 31. August 2008 sowie eine Aufstellung
Uber die im Falle der Verlangerung anfallenden Kosten an die damals im Register

verzeichnete Anschrift des Markeninhabers abgesandt. Hierauf hat dieser seiner-



zeit nicht reagiert; insbesondere hat er die bei Verlangerung seines Schutzrechts
fallig werdenden Gebuhren nicht entrichtet. Die Marke ist sodann durch LO6-
schungsverfigung des DPMA vom 17. Marz 2011 gemal3 § 47 MarkenG wegen
Nichtzahlung der Verlangerungsgebihr mit Wirkung vom 1. September 2008

geléscht worden.

Mit Telefaxschreiben vom 11. Mai 2011 hat der Beschwerdefiuihrer beim DPMA der
Ldschung widersprochen und sinngemald Wiedereinsetzung in die Frist fir die

Zahlung der Verlangerungsgebuhr beantragt.

Mit Beschluss vom 16. Januar 2012 hat die Markenabteilung 3.1 des DPMA den
Antrag des Beschwerdefiihrers auf Ruckgangigmachung der Loschung der Marke
zurtckgewiesen und den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der
Verlangerungs- und Zuschlagsgebihren als unzulassig verworfen. Zur Begrin-
dung hat das DPMA ausgefuhrt, die Loschung der Marke sei zu Recht erfolgt, da
die fur die Verlangerung der Schutzdauer erforderliche Gebihr gemall § 47
MarkenG nicht rechtzeitig gezahlt worden sei. Der Umstand, dass tber den Wider-
spruch gegen die Marke bislang nicht rechtskréftig entschieden worden sei, hin-
dere den Ablauf der zehnjahrigen Schutzdauer nicht. Unerheblich sei auch, ob das
vom DPMA am 15. Dezember 2008 an die damals registrierte Adresse versandte
Schreiben Uber den Ablauf der Schutzdauer beim Beschwerdefiihrer tatsachlich
eingegangen sei. Ebenso unerheblich sei, dass im Rahmen des in der Rechtsbe-
schwerde befindlichen Widerspruchverfahrens das mittlerweile eingetretene Ende
der Schutzdauer nicht angesprochen worden sei. Der Antrag auf Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand sei unzulassig, da er nach Ablauf der Jahresfrist des
8§91 Abs.5 MarkenG gestellt worden sei. Ob der Beschwerdefuhrer - wie er
behauptet - von einem Mitarbeiter des DPMA eine fehlerhafte Rechtsauskunft
Uber den Beginn der Schutzdauer erhalten habe, sei angesichts der eindeutigen

gesetzlichen Regelung ohne Belang.

Hiergegen hat der Beschwerdefiihrer am 8. Februar 2012 Beschwerde eingelegt.



Zur Begrindung seiner Beschwerde wiederholt und vertieft der Beschwerdeflhrer
seinen Vortrag aus dem patenamtlichen Verfahren. Dort hat der Beschwerdefuhrer
sinngemal’ vorgetragen, dass ihm das DPMA bei telefonischer Nachfrage die
Auskunft erteilt habe, die fur die Zahlung der Verlangerungsgebuhr mafigebliche
Schutzdauer der Marke beginne erst mit der Entscheidung im Widerspruchsver-
fahren; dies entspreche dem Gedanken der Fairness, weil es unbillig sei, von
einem Markeninhaber eine Verlangerungsgebihr zu verlangen, solange noch
nicht entschieden sei, ob seine Marke im Widerspruchsverfahren Bestand habe.
Der Beschwerdefluhrer ist der Auffassung, dass die beteiligten Stellen verpflichtet
gewesen waren, ihn auf die fortbestehende Pflicht zur Zahlung der Verlange-
rungsgebihr wahrend des laufenden Widerspruchverfahrens hinzuwiesen. Er
behauptet dazu, das Schreiben des DPMA vom 15. Dezember 2008 nicht erhalten
zu haben, weil es an seine alte Anschrift versandt worden sei, obwohl er seine
neue Anschrift dem DPMA bereits im November 2008 mitgeteilt habe. Zudem
habe das DPMA auch das Revisionsgericht auf die Notwendigkeit der Zahlung der
Verlangerungsgebuhr hinweisen missen, zumal aufgrund der falschen Rechts-
auskunft eine gesteigerte Pflicht zur Aufklarung Uber die Rechtslage bestanden
habe. Der Beschwerdeflihrer meint weiter, er habe nicht mit einer Léschung der
Marke rechnen muissen, da der Bundesgerichtshof noch am 18. Dezember 2008
und am 29. Juli 2009, mithin nach Ablauf der zehnjdhrigen Schutzdauer, Ent-
scheidungen zugunsten des Beschwerdefuhrers getroffen habe (BGH, B. v.
18.12.2008, GRUR 2009, 427, Az. | ZB 83/08; B. v. 29.7.2009, GRUR 2010, 270,
Az. | ZB 83/08), obwohl die streitgegenstandliche Marke zu diesem Zeitpunkt, die
Rechtsauffassung des DPMA als richtig unterstellt, bereits I6schungsreif gewesen
sei. Der Beschwerdeflhrer ist weiterhin der Auffassung, ohne Verschulden an der
Einhaltung der Frist zur Zahlung der Verlangerungsgebuhr einschliel3lich Verspa-
tungszuschlag gehindert gewesen zu sein. Schlie3lich sei die Jahresfrist des § 91

Abs. 5 MarkenG noch nicht abgelaufen.



Der Beschwerdefuhrer beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 16. Januar 2012 aufzuheben
und dem Beschwerdefiihrer Wiedereinsetzung in die Frist zur Zah-

lung der Verlangerungsgebuhr zzgl. Zuschlagen zu bewilligen.

Laut Auskunft des DPMA vom 26. Februar 2013 hat der Beschwerdefihrer bis
dahin die fallige Verlangerungsgebuhr und den falligen Verspatungszuschlag fur

seine Marke nicht an das DPMA gezahlt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegrindet.

1.

Das Wiedereinsetzungsgesuch ist unzuléssig.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand scheidet aus, weil die Ausschlussfrist
von einem Jahr gemall 8§ 91 Abs.5 MarkenG abgelaufen ist. Nach dieser Vor-
schrift kann nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versaumten Frist an
gerechnet, die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden. Die Ausschluss-
frist nach 8 91 Abs. 5 MarkenG lauft unabhéngig von der Frist nach 8§ 91 Abs. 1
und 2 MarkenG, dies gilt auch bei Fortbestehen einer unverschuldeten Verhinde-
rung. Eine Wiedereinsetzung in die Jahresfrist und eine Heilung der Fristversdum-

nis sind ausgeschlossen.



Aufgrund der Anmeldung der Marke am 3. August 1998 war die Verlangerungsge-
bihr gemal § 47 MarkenG i. V. m. 88 3 Abs. 2, 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG grund-
satzlich zum 31. August 2008 und spéatestens bis zum 31. Oktober 2008 zu zah-
len. Mit Verspatungszuschlag gemaR § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG i. V. m. § 222
ZPO, 88 187 Abs. 1, 188 BGB ware eine wirksame Zahlung noch bis zum Montag,
den 2. Marz 2009, mdglich gewesen. Denn die Frist fur die Zahlung der Verlange-
rungsgebuhr fur Marken endet nicht bereits mit Ablauf der zehnjahrigen Schutz-
dauer, sondern erst mit Ablauf der ersten 6 Monate nach Ablauf der Schutzdauer.
Somit hatte der Beschwerdefihrer in dieser Zeit -hier: bis zum
2. Marz 2009 - gemal 8 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatKostG die Verlangerungsgebuhr

noch mit verlangernder Wirkung zahlen kdnnen.

Nach Ablauf dieser 6 Monate, also am Dienstag, den 3. Marz 2009, begann die
Jahresfrist gemall 8§91 Abs.5 MarkenG, die ihrerseits am Montag, den
2. Marz 2010, endete. Da der Antrag auf Wiedereinsetzung jedoch frihestens mit
Schriftsatz vom 11. Mai 2011, also mehr als ein Jahr nach Ablauf der Jahresfrist
gestellt wurde, hat die Markenabteilung 3.1 den Antrag auf Wiedereinsetzung in
die Frist zur Zahlung der Verlangerungsgebihr zzgl. Zuschlage zutreffend zuriick-

gewiesen.

Ob der Beschwerdefuhrer, wie er vortragt, diese Frist aufgrund einer fehlerhaften
Rechtsauskunft des DPMA ohne Verschulden versaumt hat, kann dahinstehen, da
es auf das Verschulden des Beschwerdefuhrers in diesem Zusammenhang nicht
ankommt. Insoweit ist die hier versaumte Frist zur Zahlung der Verlangerungsge-
buhr streng von der Regelung nach § 91 Abs. 1 MarkenG zur Wiedereinsetzung in
versaumte Fristen zu unterscheiden (vgl. ndher Kober-Dehm, in: Strébele/Hacker,
MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 24 zu § 91).

Der verfassungsrechtliche Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes rechtfertigt in
diesem Fall keine Ausnahme von den Wirkungen der Ausschlussfrist des § 91
Abs. 5 MarkenG (vgl. Kober-Dehm a. a. O.; Greger, in: Zoller, ZPO, 29. Aufl.,



§ 234 Rn. 12 m. w. N.). Auch eine Wiedereinsetzung unter dem Gesichtspunkt des
fairen Verfahrens hat zur Voraussetzung, dass die versaumte Handlung, hier die
Entrichtung der Gebuhr, nachgeholt wurde oder zumindest unverschuldet unter-
blieben ist. Hier ist dies jedoch nicht der Fall:

Der Vortrag des Beschwerdefuhrers, wonach ihm Angehorige des DPMA die
unzutreffende Auskunft erteilt hatten, dass die Verlangerungsgebihr erst nach
bestandskraftigem Abschluss des Widerspruchsverfahrens féallig wirde, ist im jet-
zigen Verfahrensstadium fir eine Entscheidung Uber den Wiedereinsetzungsan-
trag nicht mehr erheblich. Denn spatestens durch die Zustellung des angefochte-
nen Beschlusses am 8. Februar 2012 war dem Beschwerdefiihrer bekannt, dass
und aus welchen Grinden das DPMA davon ausging, dass die Verlangerungsge-
buhr bereits am Montag, den 1. September 2008 fallig geworden war. Auch dies
hat den Beschwerdefuhrer jedoch nicht veranlasst, die Verlangerungsgebuhr
innerhalb des auf den 8. Februar 2012 folgenden, inzwischen génzlich verstriche-
nen Jahres einzuzahlen. Dass er in dieser Zeit ohne eigenes Verschulden an der
Zahlung der Gebuhr gehindert gewesen ware, hat der Beschwerdefihrer indes

nicht vorgetragen.

Entgegen der von ihm gedulRerten Auffassung lasst eine Entscheidung Utber eine
Wiedereinsetzung gemal 8§ 91 MarkenG die versdumte Frist oder die Jahresfrist
gemanR § 91 Abs. 5 MarkenG im Ubrigen nicht neu beginnen. Die Jahresfrist des
8 91 Abs. 5 MarkenG beginnt auch nicht erst mit der Ablehnung der Wiedereinset-
zung. Ebenso wenig kommt es in diesem Zusammenhang darauf an, ob der Hin-

derungsgrund erst nach Ablauf des Jahres entfallt.

In Erganzung dessen kann sich der Beschwerdefuihrer nicht mit Erfolg darauf
berufen, dass ihn das Benachrichtigungsschreiben des DPMA vom 15. Dezem-
ber 2008 nicht erreicht habe. Seit 1. Juli 2002 ist das DPMA zu derartigen Mittei-
lungen nicht mehr verpflichtet. Die Nichterteilung oder eine fehlerhafte Zustellung
formloser Zahlungsaufforderungen haben auf den Lauf von Fristen zur Zahlung

der Verlangerungsgebuhr keinerlei Einfluss.



Das DPMA hatte Uberdies nicht die Pflicht, Nachforschungen Uber die neue
Adresse des Markeninhabers anzustellen und etwa bei den beteiligten Gerichten

nachzufragen, ob dort neue Anschriften bekannt seien.

Der vom Beschwerdefuhrer vorgelegten Bestatigung der Umschreibung im Mar-
kenregister vom 20. Méarz 2009 lasst sich zudem nicht entnehmen, dass die
Adressanderung auch fur die hier streitgegenstandliche Marke Nr. 398 45 189 im
November 2008 mitgeteilt wurde. In diesem Schreiben sind lediglich vier weitere
Registernummern von Marken aufgefiihrt, die nach Ablauf der Schutzdauer im
Jahr 2009 ebenfalls nach § 47 MarkenG geldscht wurden.

2.

Der Antrag auf Ruckgéangigmachung der Léschung ist schlieRlich unbegriindet.
Die Nichtzahlung der gesetzlichen Gebuhren innerhalb der genannten Frist flhrt
gemal § 47 Abs. 6 MarkenG zur Loschung der Marke, welche das DPMA vorlie-
gend zutreffend angeordnet hat, weil der Beschwerdeftihrer die Verlangerungsge-

bihr nicht mehr fristgerecht nachzahlen kann.

Werner Dr. Schnurr Heimen

Fa



