BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 28/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 058 325.4

hier: Wiedereinsetzung

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der
Richterin Dr. Proksch-Ledig und der Richter Schell und Dr. Jager

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Dem Beschwerdeflhrer wird Wiedereinsetzung in die

versaumte Frist zur Einlegung der Beschwerde gewahrt.

2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
2. Juni 2014 wird aufgehoben.

3. Die Sache wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde:

Die Prifungsstelle fir Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamts
(DPMA) hat die am 15. Dezember 2009 mit der Bezeichnung "Brassica Extrakte
zur Erhdéhung des antioxidativen Potentials der Haut" eingereichte Patentan-
meldung unter Bezugnahme auf den Prifungsbescheid vom 26. April 2013 durch
Beschluss vom 2. Juni 2014 zuruckgewiesen. Der Zurickweisungsbeschluss
wurde der vom Anmelder bevollmachtigten Anwaltskanzlei zusammen mit einem
weiteren Beschluss zu einer anderen Anmeldung (mit dem Aktenzeichen 10 2010
047 770.2) Ubermittelt. Nach deren Eingang in der Kanzlei wurde dort am
5. Juni 2014 fur beide Beschlisse ein entsprechendes Sammelempfangsbe-
kenntnis erstellt - eine kanzleiinterne Frist wurde jedoch lediglich fur die An-
meldung mit dem Aktenzeichen 10 2010 047 770.2 notiert. Fur die vorliegende
Anmeldesache erfolgte dies dagegen nicht, zudem wurde der Zurickweisungs-
beschluss auch nicht zu der zugehdrigen Anwaltsakte genommen. Erst nachdem
der mit der Bearbeitung dieser Anmeldung betraute Anwalt - in Unkenntnis des

bereits ergangenen Beschlusses - dem DPMA mit Datum vom 19. Juni 2014 eine



sachliche Erwiderung auf den Prufungsbescheid vom 26. April 2013 Ubermittelt
hatte, wurde er von der Priufungsstelle durch eine der Kanzlei am 31. Juli 2014
zugegangene Mitteilung, Uber den bereits erfolgten Zurlckweisungsbeschluss
informiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Frist zur Einlegung der Beschwerde
bereits abgelaufen. Daraufhin wurde per SEPA-Mandat vom 26. September 2014
die erforderliche Beschwerdegebuhr eingezahlt sowie mit Schreiben vom gleichen
Tage (eingegangenen beim DPMA am 29. September 2014) sinngemaf Wieder-
einsetzung beantragt und die versaumte Handlung nachgeholt. Das DPMA hat die

Sache daraufhin an das Bundespatentgericht weitergeleitet.

Der Anmelder beantragt sinngeman,

1. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Bezug auf die Frist
zur Einlegung der Beschwerde gegen den Zuriickweisungsbe-

schluss der Prufungsstelle vom 2. Juni 2014 zu gewahren.

2. den Beschluss vom 2. Juni 2014 aufzuheben und die Sache

zur weiteren Prifung an die Prufungsstelle zuriickzuverweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft (§ 123 Abs. 1 PatG). Er ist auch
ansonsten zulassig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt (8 123 Abs. 2
PatG).

Nachdem der Anmeldervertreter durch die ihm am 31. Juli 2014 zugegangene
amtliche Mitteilung des DPMA von dem Zurlckweisungsbeschluss vom

2. Juni 2014 erfahren hatte, war die Frist zur Einlegung der Beschwerde bereits



abgelaufen. Hierauf hat der Anmelder innerhalb der Zweimonatsfrist des § 123
Abs. 2 Satz1l PatG Wiedereinsetzungsantrag gestellt sowie die versdumte
Handlung innerhalb der Frist nach § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG nachgeholt.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begriindet. Der Anmelder hat schlissig
dargelegt und durch die vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht, dass er ohne
eigenes oder ein ihm zurechenbares Verschulden seines Bevollmachtigten
verhindert war, die Beschwerde fristgerecht einzulegen (8 123 Abs. 1 PatG).
Verschulden i: S:v: 8123 Abs.1 PatG umfasst Vorsatz und jede Form von
Fahrlassigkeit. Das Verschulden des anwaltlichen Vertreters steht dabei dem
Verschulden des Anmelders gleich. Eine Fristversaumung ist dann ohne Ver-
schulden erfolgt, wenn die im Verkehr Ubliche Sorgfalt aufgewendet worden ist
(vgl. hierzu Schulte, PatG, 9. Aufl., 8123 Rdn. 70 ff:). Ursachlich fur die
Fristversaumung war im vorliegenden Fall der Umstand, dass nach Eingang des
Zuruckweisungsbeschlusses fir die vorliegende Anmeldesache keine Frist notiert
und der fragliche Beschluss auch nicht zu der zugehdérigen Anwaltsakte ge-
nommen wurde. Im Hinblick auf die Erfassung und die Kontrolle von Fristen gilt
grundsétzlich, dass diese stets so organisiert sein missen, dass bei einwandfreier
Handhabung der hierfir vorgesehenen Ablaufe durch die jeweils zustandigen
Personen die Versdumung einer Frist ausgeschlossen ist. Nach dem schlissigen
und glaubhaft gemachten Vortrag des Anmelders war dies nach der
Bilroorganisation in der von dem Anmelder beauftragten Anwaltskanzlei
gewahrleistet. Konkret war hierfir im vorliegenden Fall die langjahrig erfahrene
und besonders zuverlassige Stellvertreterin des Birovorstehers zustandig, deren
Arbeitsqualitdt zudem kanzleiintern regelméRig Uberprift wurde. Dass es in
diesem an sich zufriedenstellend funktionierenden System zu einer einmaligen
Fehlleistung gekommen ist, lasst keine Rickschlisse auf einen allgemeinen
Organisationsmangel zu (vgl. hierzu BGH NJW-RR 2012, 380; sowie Schulte,
a.a. 0., 8123, Rdn. 123 m. w. N.). Der Bevollmé&chtigte des Anmelders durfte sich
somit auf die zuverlassige Notierung aller fir die verfahrensgegenstandliche

Anmeldesache malfgeblichen Fristen verlassen. Ein einmaliger, isolierter Fehler



des Buropersonals, wie er vorliegend offensichtlich die Ursache fiur die Frist-
versaumung war, ist trotz einer ordnungsgemafen Buroorganisation nicht vollig

auszuschlielRen und daher als fur den Anwalt unverschuldet anzusehen.

Ein schuldhaftes Versaumnis des zustdndigen Anwalts ist auch sonst nicht
ersichtlich. Nachdem ihm der Zurickweisungsbeschluss vom 2. Juni 2014 nicht
vorgelegt bzw. kanzleiintern keine entsprechende Frist notiert wurde, musste er
davon ausgehen, dass die Mdglichkeit zur Stellungnahme auf den Prifungs-
bescheid vom 26. April 2013 noch ero6ffnet war. Folgerichtig wurde von ihm mit
Datum vom 19. Juni 2014 eine sachliche Erwiderung auf den Bescheid formuliert
und der Prifungsstelle Ubermittelt. Daran, dass der zustandige Anwalt in Kenntnis
der tatsachlichen Sachlage seinem Mandanten stattdessen die Einlegung der
Beschwerde vorgeschlagen und fristgemal eingelegt hatte, besteht kein Zweifel.
Ein Verschulden des Anmelders selbst oder seines anwaltlichen Vertreters (8 276,
278 BGB, 8§85 Abs. 2 ZPO) ist somit nicht feststellbar. Bei dieser Sach- und
Rechtslage war dem Anmelder Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung der
Beschwerde zu gewahren (8§ 123 Abs. 1 PatG). Die Beschwerde gilt damit als
rechtzeitig eingelegt.

2. Auf die Beschwerde hin war der Zurtckweisungsbeschluss vom 2. Juni 2014
antragsgemal aufzuheben und die Sache ohne eigene Sachentscheidung an die
Prufungsstelle zur weiteren Entscheidung zurtickzuverweisen (8 79 Abs. 3 Nr. 1
PatG). Dies deshalb, weil eine umfassende Uberprifung der Patentierungs-
voraussetzungen unter Berucksichtigung der erstmals in der sachlichen Erwi-
derung auf den amtlichen Beanstandungsbescheid vorgebrachten Tatsachen noch
nicht erfolgt ist. Eine Prifung der Patentfahigkeit unter Wirdigung der Stellung-
nahme des Anmelders zu den geltend gemachten Schutzbedenken und eine
damit verbundene weitere Sachaufklarung durch die Prifungsstelle erscheint
jedoch in besonderem MalRe geboten. Durch die Zurtickverweisung wird zu-

dem - wie vom Anmelder geltend gemacht - sichergestellt, dass ihm in Bezug auf



die sachliche Prifung des Anmeldegegenstandes auf Patentierbarkeit der voll-
standige Instanzenzug zur Verfiigung steht.

Allerdings folgt der Senat dem Anmeldervorbringen nicht, soweit darin geltend
gemacht wird, eine Zuruckverweisung sei vorliegend auch deshalb angebracht,
weil die Prifungsstelle es unterlassen habe, nach der anwaltlichen Eingabe vom
19. Juni 2014 auf die Mdoglichkeit eines noch bis zum 7. Juli 2014 erdffneten
Weiterbehandlungsantrages hinzuweisen, weshalb das Verfahren vor dem
Patentamt an einem wesentlichen Mangel im Sinne von 8§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG
leide. Zwar obliegt dem DPMA in bestimmten Fallen durchaus eine Hinweis- bzw.
Aufklarungspflicht (8 139 ZPO), diese wird aber stets durch die den Beteiligten
obliegenden Mitwirkungs- und Verfahrensforderungspflichten eingegrenzt (vgl.
hierzu Busse/Keukenschrijver PatG, 17. Aufl.,, 8§34 Rdn.78; Busse/Brandt,
a.a. 0., 845 Rdn. 40, jeweils m. w. N.). Im vorliegenden Fall ging die Erwiderung
des Anmeldervertreters auf den Prifungsbescheid vom 26. April 2013 am 19. Juni
2014 (einem Feiertag) beim DPMA ein. Bei dieser Sachlage kann nach Ansicht
des Senats kein Pflichtverstof3 bzw. kein wesentlicher Verfahrensmangel darin
gesehen werden, dass innerhalb der bis zum Ablauf der Frist fur einen moglichen
Weiterbehandlungsantrag am 7. Juli 2014 noch verbleibenden kurzen Zeitdauer
ein entsprechender Hinweis des DPMA an den Anmeldervertreter nicht erfolgt ist,
zumal sich dem Vortrag des Anmeldervertreters entnehmen lasst, dass sich die fur
die Sache zustandige Pruferin des DPMA in dieser Zeit offensichtlich in Urlaub
befand. Vielmehr ware es hier nicht zuletzt unter Berlcksichtigung der den
Beteiligten obliegenden Mitwirkungs- und Verfahrensforderungspflichten sowie der
Tatsache, dass die anwaltliche Erwiderung deutlich nach der von der Pri-
fungsstelle hierfur gesetzten AuRerungsfrist erfolgte, durchaus eine telefonische

Ruckfrage des Anmeldevertreters beim DPMA zu erwagen gewesen.

Maksymiw Proksch-Ledig Schell Jager
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