BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 44/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent DE 500 00 793 (EP 1 163 378)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 2. September 2014 durch den Vorsitzenden Richter Rauch,
die Richterin Pischel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf eine internationale Anmeldung vom 22. Marz 2000 wurde der Anmelderin vom
Europaischen Patentamt das europaische Patent 1 163 378 mit der Bezeichnung
,Chemisch passivierter Gegenstand aus Magnesium oder seinen Legierungen®
u. a. mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Der Hinweis auf die
Patenterteilung wurde im Europdischen Patentblatt am 20. November 2002 vero6f-
fentlicht. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wird das Patent unter
dem Aktenzeichen 500 00 793.4 gefuhrt.

Mit einem an den damals im Patentregister als Inlandsvertreter der Patentinhabe-
rin  eingetragenen  Patentanwalt D...  gerichteten  Schreiben  vom
1. September 2011 unterrichtete das DPMA daruber, dass die auf das Patent
entfallende zwdlfte Jahresgebihr nicht innerhalb von zwei Monaten nach Falligkeit
entrichtet worden sei, und dass das Patent erlésche, wenn die Gebuhr nicht mit
einem Verspatungszuschlag (insgesamt 670,-€) spatestens bis zum
30. September 2011 gezahlt werde. Dieses Schreiben konnte dem Adressaten
seitens der Post nicht zugestellt werden und wurde wieder an das DPMA zurick-

geschickt.

Am 30. September 2011 ging beim DPMA eine auf das vorliegende Patent bezo-
gene Einzugserméchtigung tber 520,- € zur Zahlung der elften Jahresgebihr mit
Verspatungszuschlag ein. Da diese Gebihr bereits am 30. September 2010 ent-
richtet worden war, wurde die nochmalige Zahlung am 30. November 2011 unter

Einbehaltung einer Bearbeitungsgebihr in Hohe von 10,- € zurlckerstattet.



Mit einem am 4. Juli 2013 beim DPMA eingegangenen Schreiben stellte der jet-
zige Vertreter der Patentinhaberin einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand zur Zahlung der zwolften Jahresgebuihr, bei gleichzeitiger Nachholung
der Gebihrenzahlung. Zur Begriindung gab er an, seine Kanzlei sei bisher fur die
Patentinhaberin nicht tatig gewesen und habe daher auch keine Rechtsverlust-
mitteilung vom DPMA erhalten. Die Patentinhaberin habe mit dem bisherigen Ver-
treter Patentanwalt D... fast zwei Jahrzehnte vertrauensvoll zusam-
mengearbeitet. Dieser sei entsprechend auch fir die Entrichtung und Uberwa-
chung der Jahresgebuihren verantwortlich gewesen. Mittlerweile sei der Patentan-
walt im Patentanwaltsregister geléscht worden und fur die Patentinhaberin nicht
mehr auffindbar. Daraufhin habe die Patentinhaberin Mitte Mai 2013 die jetzige
Vertreterkanzlei beauftragt. Im Rahmen der Mandatsiibernahme sei eine Uber-
prifung des Patentportfolios der Patentinhaberin vorgenommen worden. Anhand
des Registerauszugs vom 17. Mai 2013 sei festgestellt worden, dass das hier ge-

genstandliche Patent erloschen sei.

Der friihere Vertreter habe die Einzahlungen fiir die Schutzrechte der Patentinha-
berin seit mehr als einem Jahrzehnt zuverlassig vorgenommen. Aus diesem
Grund habe die Patentinhaberin auf die rechtzeitige Entrichtung der Jahresgebtih-
ren vertrauen durfen. Die zwolfte Jahresgebihr sei ihr von der Firma I...
(DE) Ltd, die seitens des Patentanwalts D... fur die Zahlung der
Patentgebihren eingeschaltet worden sei, mit Schreiben vom 27. Oktober 2011 in
Rechnung gestellt worden. Der Erhalt des Geldes sei von dieser Firma mit Schrei-

ben vom 8. November 2011 auch bestatigt worden.

Somit sei die Frist zur Zahlung der zwoélften Jahresgebiihr schuldlos versdumt
worden. Die Wiedereinsetzung sei im vorliegenden Fall auch nicht wegen Uber-
schreitung der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG ausgeschlos-
sen. Insoweit seien die Grundsatze der Entscheidung des Bundespatentgerichts
vom 26. Februar 2009 - 10 W (pat) 40/06 - anzuwenden.



Durch Beschluss der Patentabteilung 45.EP des DPMA vom 22. August 2013
wurde der Wiedereinsetzungsantrag unter Bezugnahme auf einen vorangegange-
nen Zwischenbescheid zuriickgewiesen. In dem Zwischenbescheid ist ausgefihrt,
dass der Wiedereinsetzungsantrag zwar statthaft und auch innerhalb der zweimo-
natigen, mit Wegfall des Hindernisses beginnenden Antragsfrist gestellt worden
sei. Jedoch kénne im vorliegenden Fall die Uberschreitung der Jahresausschluss-
frist nicht auRer Acht gelassen werden. Zudem musse sich die Patentinhaberin ein
mdogliches Verschulden des Patentanwalts D... an der Fristversau-
mung zurechnen lassen. Grunde fur dessen Entlastung seien nicht vorgebracht

worden.

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

antragt,

den Beschluss der Patentabteilung 45.EP vom 22. August 2013
aufzuheben und

dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der
zwolften Patentjahresgebuhr nebst Verspatungszuschlag stattzu-

geben.

Zur Begrundung verweist die Patentinhaberin auf ihre friheren Ausfiihrungen. Es
sei ungeklart, ob ihr damaliger Vertreter, Patentanwalt D..., sorgfalts-
widrig gehandelt habe; der Patentanwalt sei nicht erreichbar, seine Akten nicht
auffindbar. Die Versaumung der Jahresfrist fihre nicht zum Ausschluss der Wie-
dereinsetzung, wenn die Ursache der S&umnis nicht in der Sphére der Partei
liege. Diese Situation sei hier gegeben, da unklar sei, ob das DPMA eine Mittei-
lung bzgl. des drohenden Rechtsverlusts verschickt habe bzw. ob solch ein

Schreiben dem damaligen Vertreter D... zugegangen sei.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das DPMA hat den
Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der zwdélften Patentjahresge-

bihr nebst Verspatungszuschlag zu Recht zuriickgewiesen.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar statthaft. Die Antragstellerin hat die
Frist zur Zahlung der zwolften Patentjahresgebihr versaumt und dadurch einen
Rechtsnachteil, ndmlich den Verlust ihres Patents (8 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG. i. d. F.
bis zum 31. Méarz 2014), erlitten.

Die Jahresgebihr war am 31. Marz 2011 fallig geworden und hatte ohne Zuschlag
bis Ende Mai, danach mit einem Verspatungszuschlag bis zum
30. September 2011 bezahlt werden kdnnen (8§ 17 Abs. 1 PatG i. V. m. 8 3 Abs. 2
und 8 7 Abs. 1 PatKostG).

Eine Zahlung in ausreichender Hohe hat jedoch nicht stattgefunden. Die am
30. September 2011 beim Patentamt eingereichte Einzugserméchtigung war aus-
dricklich auf die elfte Jahresgeblihr bezogen und hatte auch nur zum Einzug des
in ihr genannten Betrages von 520,- Euro berechtigt, wahrend fur die zwoélfte Jah-
resgebihr nebst Verspatungszuschlag gemé&l 82 Abs.1 PatKostG i.V.m.
Nr. 312 120, 312 122 des Gebihrenverzeichnisses 670,- Euro zu entrichten wa-

ren.

Auch wenn fir das Patentamt erkennbar war, dass die am 30. September 2011
Ubersandte Einzugsermachtigung irrtimlich auf die 11. Jahresgebihr ausgestellt
war, andert dies nichts daran, dass diese Einzugsermdachtigung nicht die volle
Jahresgebuhr fir das zwolfte Jahr umfasst hat. Eine Auslegung der Einzugser-
machtigung dahingehend, dass an Stelle der dort genannten Summe (520,- €) der
eigentlich geschuldete Betrag (670,- €) gemeint war, ist angesichts der eindeuti-

gen Betragsangabe nicht moglich. Ebenso wenig kommt eine Umdeutung dieser



Angabe in entsprechender Anwendung des 8 140 BGB in Betracht, auch wenn
sich die Patentinhaberin im Nachhinein zur Zahlung des hoheren Betrages bereit
erklart hat. Aus damaliger Sicht durfte das DPMA als Empfanger der Einzugser-
machtigung nicht ohne Weiteres unterstellen, dass die Patentinhaberin, sofern ihr
bewusst gewesen ware, dass der in ihrer Einzugsermachtigung genannte Betrag
fur die Zahlung der zwdlften Jahresgebihr unzureichend war, statt dessen den
erforderlichen Betrag gezahlt haben wirde (vgl. van Hees/Braitmayer, Verfahrens-
recht in Patentsachen, 4. Aufl., Rdnr. 261).

2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist jedoch unzuléssig, weil er nicht innerhalb
der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt worden ist. Diese Frist en-
dete ein Jahr nach Ablauf der versaumten Frist, d. h. am 30. September 2012. Die
Antragstellung erfolgte aber erst am 4. Juli 2013, ebenso wurde die versaumte
Handlung, ndmlich die Zahlung der zwdlften Jahresgebuhr, erst am 4. Juli 2013

nachgeholt.

Die Vorschrift des § 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 § 234 Abs. 3 ZPO - im Interesse der Rechtssicherheit den
Zweck, eine unangemessene Verzdgerung von Verfahren zu verhindern und de-
ren rechtskréaftigen Abschluss zu gewahrleisten. Auch Billigkeitsgriinde kdnnen
daher nicht berlcksichtigt werden (BPatG BIPMZ 1996, 357, 358; Schulte/Schell,
PatG mit EPU, 9. Aufl., § 123 Rn. 30).

Ebenso wenig kommt es darauf an, ob und wann der Saumige Kenntnis vom Be-
ginn dieser Jahresfrist erlangt hat, denn diese lauft als Ausschlussfrist grundsatz-
lich unabhéangig von Kenntnis und Verschulden des Saumigen (vgl. Schulte,
a. a. O.; Busse/Baumgartner, PatG, 7. Aufl., 8 123 Rn. 66).



3. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin liegen im Streitfall die
Voraussetzungen fir eine ausnahmsweise auch noch nach Ablauf der Jahresfrist

in Betracht kommende 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.). Dementspre-
chend hat der erkennende Senat anerkannt, dass auch im patentamtlichen Ver-
fahren die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung trotz Ablaufs der Jahres-
frist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG in besonders gelagerten Ausnahmeféllten als
zulassig anzusehen ist, und zwar insbesondere dann, wenn die Fristiiberschrei-
tung auf Umstande zurtckzufihren ist, die der Sphare des Patentamts zuzurech-
nen sind (vgl. fur den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Jah-
resgebuhr: Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 — 10 W (pat) 40/06, BPatGE
51, 197, 202 - Uberwachungsvorrichtung; fiir den Fall der Wiedereinsetzung in die
Frist zur Zahlung der Anmeldegebihr: Senatsbeschluss vom 10. Februar 2012 —
10 W (pat) 38/08, Mitt. 2012, 293 f. - Waschespinne).

Danach kann bei der verspateten Zahlung der Jahresgebuhr ein solcher Ausnah-
mefall anzunehmen sein, wenn das Patentamt den Patentinhaber nicht tUber die
verspatete Gebuhrenzahlung und den drohenden Rechtsverlust informiert hat und
ihn vor Ablauf der Jahresfrist auch nicht Gber das Erldschen des Patents in Kennt-
nis gesetzt hat, was - nachdem das Gesetz hierfir keine formliche Mitteilung an
den Patentinhaber vorschreibt - entweder durch Veréffentlichung im Patentregister
oder durch Ruckuberweisung der verspatet gezahlten oder falsch bezeichneten
Gebuhr geschehen kann (Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 -
10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Uberwachungsvorrichtung).



Im vorliegenden Fall sollte der damalige Vertreter der Patentinhaberin, Patentan-
walt D..., seitens des Patentamts durch die Mitteilung vom
1. September 2011 Uber den drohenden Rechtsverlust informiert werden. Der
Umstand, dass diese Mitteilung dem Patentanwalt postalisch nicht zugestellt wer-
den konnte, sondern wieder an das DPMA zurtickgeschickt wurde, kann nicht dem

DPMA angelastet werden.

Zudem wurde die auf der Grundlage der am 30. September 2011 eingereichten
Einzugsermachtigung geleistete Zahlung am 30. November 2011, d. h. zehn Mo-
nate vor Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, zurickuberwiesen.
Damit war fur den Empfanger lange Zeit vor dem Ablauf der Ausschlussfrist er-
kennbar, dass die fallige Gebuhr nicht vorschriftsméaRig entrichtet wurde. Auch
dies ist ein Beleg dafur, dass der Grund fur die SAumnis nicht in der Sphare des
Patentamts, sondern in dem der Patentinhaberin zuzuordnenden Bereich gelegen
hat.

Letzteres gilt unabhangig davon, dass die Patentinhaberin selbst keine Kenntnis
von der Fristversdumung hatte, sondern auf Grund des ihr seitens der Firma I...
(DE) LTD in Rechnung gestellten Betrages zur Zahlung der zwdlften
Jahresgebihr davon ausgegangen ist, dass die Gebuhr rechtzeitig in voller Hohe
entrichtet worden sei. Im Zusammenhang mit dem von der Regelung des § 123
Abs. 2 Satz 4 PatG befreienden Ausnahmefall wird namlich der Verantwortungs-
bereich des Patentamts durch ein etwaiges Fehlverhalten des beauftragen An-

walts bzw. der genannten Firma nicht berihrt.

4. Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der zwdlften Jahresgebuhr
kommt somit bereits wegen Versdumung der Jahresausschlussfrist nicht in Be-
tracht. Der weiteren Frage, ob die Frist unverschuldet versaumt worden ist,

braucht daher nicht nachgegangen zu werden.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-
ben, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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

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

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.



-10 -

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 Pischel Ensthaler

pro



