BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 49/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 013 737.5
wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 13. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die
Richterin Plschel und die Richterin Kortge

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Anmelder haben am 6. Méarz 2008 eine Erfindung mit der Bezeichnung ,Ver-
fahren zur Wandlung thermischer Energie in mechanische und weiter in elektri-
sche Energie” beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Patentierung

eingereicht.

Die fur die Anmeldung fallig gewordene vierte Jahresgebihr wurde von den An-
meldern erst im April 2013 entrichtet und daraufhin wegen verspéteter Zahlung
vom DPMA zurickgezahlt. Am 27. August 2013 ging beim DPMA per Telefax ein
Schreiben des Anmelders zu 1) vom 26. August 2013 ein, worin er um ,Zurick-
versetzung in den alten Zustand® bat. Die nicht rechtzeitige Einzahlung der Jah-
resgebuhr sei ein Fehler der Anmelder gewesen. Zur Begrindung kdnne er nur
seine sehr umfangreiche Erkrankung anfuhren, die es ihm zeitweise nicht erlaubt
habe, sein Tagesgeschéft zu erledigen. Zwischenzeitlich sei die Gebihr samt Ver-
spatungszuschlag erneut eingezahlt worden. Zum Nachweis hierfur legte der An-
melder zu 1) einen vom 23. August 2013 datierten Uberweisungsauftrag des An-
melders zu 2) vor. Die erneute Zahlung ging am 26. August 2013 beim DPMA ein.

Durch Zwischenbescheid der Prifungsstelle 13 des DPMA wurde den Anmeldern
mitgeteilt, dass der am 27. August 2013 eingegangene Wiedereinsetzungsantrag
unzuldssig sei, weil er nicht innerhalb der in § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG genannten

Jahresfrist gestellt worden sei. In Beantwortung dieses Zwischenbescheids ver-



wies der Anmelder zu 1) - unter Beifiigung von &rztlichen Bescheinigungen -
nochmals auf seine schweren Vorerkrankungen, die seine Moglichkeiten zur Erle-

digung seiner normalen Tatigkeit wesentlich eingeschrankt hatten.

Schliel3lich wurde der Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluss der Prifungs-
stelle 13 des DPMA vom 12. November 2013 aus den bereits im Zwischenbe-

scheid genannten Griinden als unzulassig verworfen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Sie beantragen sinngemals,

- den angefochtenen Beschluss vom 12. November 2013
aufzuheben und

- Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der vierten Jahres-
gebuhr nebst Verspatungszuschlag zu gewéhren.

Zur Begrundung wird ausgefuhrt, die Anmelder hatten in der Vergangenheit eine
Aufgabenteilung vorgenommen, die dann an der Erkrankung des Anmelders zu 1)
gescheitert sei. Diese Erkrankung sei als ,h6here Gewalt* anzusehen und dem-

gemal von den beiden Anmeldern weder verschuldet noch beeinflussbar.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das Patentamt hat den
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der vierten Pa-
tentjahresgebiihr nebst dem Verspatungszuschlag zu Recht als unzuldssig ver-

worfen.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar statthaft. Die Anmelder haben die
Frist zur Zahlung der vierten Jahresgebuhr fir ihre Anmeldung versdumt und

dadurch einen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten. Die Jahresgebuhr



war - ausgehend vom Anmeldetag 6. Marz 2008 - am 31. Mérz 2011 fallig gewor-
den (8 3 Abs. 2 PatKostG). Sie hatte bis zum 31. Mai 2011 ohne Zuschlag und mit
Verspatungszuschlag noch bis zum 30. September 2011 gezahlt werden kénnen
(8 7 Abs. 1 PatKostG). Der Anmelder zu 2) hat die Gebuhr in Héhe von 70,-- € und
den Verspatungszuschlag in Hohe von 50,-- € jedoch erst im April bzw. August
2013 und damit verspatet eingezahlt. Daher gilt die Anmeldung kraft Gesetzes mit
Wirkung vom 1. Oktober 2011 als zurtickgenommen (8§ 58 Abs. 3 PatG).

2. Im Ubrigen ist der Antrag auf Wiedereinsetzung jedoch nicht zulassig, da er
nicht vor Ablauf der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt

worden ist.

Da die Frist fur die Zahlung der vierten Jahresgebiihr mit Verspatungszuschlag am
30. September 2011 abgelaufen ist, hatte der Antrag auf Wiedereinsetzung dem-
nach — da der 30. September 2012 ein Sonntag war — bis spatestens Montag,
1. Oktober 2012, gestellt werden missen (8 193 BGB). Tatsachlich wurde der An-
trag jedoch erst am 27. August 2013 gestellt.

Die Vorschrift des 8§ 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, wonach ein Jahr nach Ablauf der
versaumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versdumte
Handlung nicht mehr nachgeholt werden kann, hat absoluten Charakter. Sie ver-
folgt mit der Begrenzung der Mdglichkeit der Wiedereinsetzung - wie die entspre-
chende Vorschrift in 8§ 234 Abs. 3 ZPO - im Interesse der Rechtssicherheit den
Zweck, eine unangemessene Verzogerung von Verfahren zu verhindern und de-
ren rechtskraftigen Abschluss zu gewahrleisten. Billigkeitsgriinde kdonnen daher
nicht bertcksichtigt werden (vgl. BPatG BIPMZ 1996, 357, 358; Schulte/Schell,
PatG mit EPU, 9. Aufl., § 123 Rn. 30).

Entgegen der Auffassung der Anmelder liegen im Streitfall die Voraussetzungen
fur eine ausnahmsweise auch noch nach Ablauf der Jahresfrist in Betracht kom-

mende Wiedereinsetzung nicht vor.



Von der Einhaltung der Jahresfrist kann nach der hochstrichterlichen Rechtspre-
chung zur entsprechenden Regelung in 8§ 234 Abs. 3 ZPO nur in bestimmten Aus-
nahmefallen abgesehen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ursache
der Uberschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphare der Partei lag, sondern al-
lein dem Gericht zuzurechnen ist (BGH, Beschluss vom 30. August 2010 —
X ZR 193/03, Mitt. 2011, 24 Rn. 18 - Crimpwerkzeug IV m. w. N.).

Ebenso kann im patentamtlichen Verfahren nur in besonders gelagerten Ausnah-
meféllen von der Einhaltung der Jahresfrist abgesehen werden, und zwar insbe-
sondere dann, wenn die Fristiberschreitung auf Umstande zurtickzufihren ist, die
der Sphare des Patentamts zuzurechnen sind (vgl. fur den Fall der Wiedereinset-
zung in die Frist zur Zahlung der Jahresgebiuhr: Senatsbeschluss vom
26. Februar 2009 — 10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Uberwachungsvor-
richtung; fur den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmelde-
gebuhr: Senatsbeschluss vom 10. Februar 2012 — 10 W (pat) 38/08, Mitt. 2012,
293 f. - Waschespinne). Danach kann bei der verspateten Zahlung der Jahresge-
buhr ein solcher Ausnahmefall anzunehmen sein, wenn das Patentamt den Pa-
tentinhaber nicht Uber die verspatete Gebihrenzahlung und den drohenden
Rechtsverlust informiert hat und ihn vor Ablauf der Jahresfrist auch nicht Uber das
Erlédschen des Patents in Kenntnis gesetzt hat, was - nachdem das Gesetz hierfur
keine formliche Mitteilung an den Patentinhaber vorschreibt - entweder durch
Veroffentlichung im Patentregister oder durch Riuckuberweisung der verspatet ge-
zahlten Gebuhr geschehen kann (Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 —
10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Uberwachungsvorrichtung).

Ein solcher Ausnahmefall ist hier nicht gegeben. Der Eintritt des Rechtsverlusts
kann im vorliegenden Fall insbesondere nicht dem Patentamt angelastet werden.
Ob die Nichteinhaltung der Jahresfrist fur die Stellung des Wiedereinsetzungsan-
trags ausnahmsweise auch dann unschadlich ist, wenn sie auf hoherer Gewalt

beruht, braucht hier nicht entschieden zu werden, denn auf das Vorliegen einer



hoheren Gewalt konnen sich die Anmelder nicht berufen. Dies gilt auch dann,
wenn man - entsprechend dem Vortrag der Anmelder - davon ausgeht, dass der
Anmelder zu 1) nach der internen Aufgabenverteilung fir die Gebuhrenzahlung
zustandig war und auf Grund schwerwiegender Krankheiten weder die Gebihren-
zahlungsfrist einhalten noch innerhalb eines Jahres nach deren Ablauf einen Wie-
dereinsetzungsantrag stellen konnte. Es wére Aufgabe der Anmelder gewesen, in
einer solchen Situation die Aufgaben anders zu verteilen bzw. auf geeignete
Weise die rechtzeitige GeblUhrenzahlung bzw. Stellung des Wiedereinsetzungs-
antrags sicherzustellen. So hatte die Gebuhr vom Anmelder zu 2) innerhalb der
gesetzlichen Frist oder zumindest innerhalb der Frist zur Beantragung der Wie-
dereinsetzung gezahlt werden oder es hétte ein Dritter (z. B. ein Rechts- oder

Patentanwalt) damit betraut werden kdnnen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder



6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Puschel Kortge
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