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BESCHLUSS
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betreffend das Patent 101 52 512

wegen Wiedereinsetzung

hat der 7.Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts am 25. Marz 2019 durch den Vorsitzenden Richter Rauch,

die Richterin Pischel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde des Patentinhabers zu 1) gegen den Beschluss
der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 9. Oktober 2017 wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf eine Anmeldung vom 24. Oktober 2001 wurde dem Patentinhaber zu 1) sowie
den weiteren Beteiligten zu 1) bis 3) das deutsche Patent 101 52 512 mit der Be-
zeichnung ,Kommunikationsverfahren und -anordnung* erteilt, dessen Erteilung
am 3. April 2003 vero6ffentlicht wurde.

Auf Anfrage erlauterte das Patentamt dem Patentinhaber zu 1) mit Schreiben vom
17. September 2015, dass die zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts zu entrich-
tende 15. Jahresgebihr am 31. Oktober 2015 zur Zahlung féllig werde und ohne
Zuschlag i. H. v. 1.060,- € bis zum 31. Dezember 2015, mit Zuschlag i. H. v. weite-
ren 50,- € bis zum 30. April 2016 entrichtet werden kdnne. Den damaligen Verfah-
rensbevollméachtigten der vier Patentinhaber Ubersandte das Patentamt mit Be-

scheid vom 4. Marz 2016 eine zusatzliche Gebuhrenmitteilung.



Am 2. Mai 2016 entrichtete der Patentinhaber zu 1) auf der Zahlstelle des Patent-
amts die 15. Jahresgebihr i. H. v. 1.060,- €, jedoch nicht den Verspatungszu-
schlag.

Nach Ruckerstattung dieser Gebuhr im Juli 2016 — abzuglich einer Erstattungsge-
bihr von 10,- € — bezahlte der Patentinhaber zu 1) per Inlandsiberweisung, die
am 6. Dezember 2016 ausgefuhrt wurde, erneut die 15. Jahresgebuhr sowie erst-
mals den Verspatungszuschlag, insgesamt einen Betrag in Hohe von 1.110,- €.
Am 2. und 14. Dezember 2016 beantragte er unter Vorlage zweier eidesstattlicher
Versicherungen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit dem Vortrag, dass er
die Frist zur Zahlung der 15. Jahresgebihr mit Verspatungszuschlag schuldlos
versaumt habe. Bei einer personlichen Vorsprache am 2. Mai 2016 auf der Zahl-
stelle des Deutschen Patent- und Markenamts habe er — wie schon zuvor telefo-
nisch — die Auskunft erhalten, dass bis zum 2. Mai 2016 1.050,— € einzubezahlen
seien, um das Patent aufrecht zu erhalten. Auf seine ausdriickliche Nachfrage
habe die Kassiererin bestatigt, dass damit alles erledigt sei. Daraufhin habe er den
genannten Betrag in bar eingezahlt und eine Quittung erhalten. Am
4. Oktober 2016 habe er in einem Gesprach mit der Leiterin der Auskunftsstelle
des Patentamts, Frau S..., erfahren, dass das Patent erloschen sei.

Mit dem Ziel, eine Verminderung bislang anfallender Jahresgebtihren zu erwirken,
gab der Patentinhaber zu 1) - auch im Namen aller anderen Patentinhaber — zu-

satzlich eine Lizenzbereitschaftserklarung ab.

In seinem Zwischenbescheid vom 9. Mai 2017 wies das Patentamt darauf hin,
dass der Wiedereinsetzungsantrag voraussichtlich keinen Erfolg habe. Nach
Ruckfragen bei den zustandigen Bediensteten des Patentamts kdnne ausge-
schlossen werden, dass die Hohe der falligen Gebuhr dem Patentinhaber zu 1)
mehrfach Ubereinstimmend falsch mitgeteilt worden sei. Die versdumte Handlung
sei zudem nicht innerhalb der Zwei-Monats-Frist des 8 123 Abs. 2 Satz 1 PatG
nachgeholt worden.



Nach weiterem Schriftwechsel wies die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent-
und Markenamts den Wiedereinsetzungsantrag mit Beschluss vom
9. Oktober 2017 unter Verweis auf den Zwischenbescheid vom 9. Mai 2017 als

unbegrtindet zurlck.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers zu 1),

mit der er sinngemal beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und Wiedereinsetzung
in die Frist zur Zahlung der 15. Jahresgebuhr mit Verspatungszu-

schlag zu gewahren.

Der Patentinhaber zu 1) ist der Ansicht, dass er auf irrtimlich durch das Patentamt
zur Gebuhrenhdhe erteilte Auskinfte habe vertrauen durfen. Er vergleicht die Si-
tuation mit Preisangaben eines Verkaufers gegenuber dem Kéufer und zieht dar-
aus folgenden Schluss: Versdume es ein handlungsbevollmachtigter Bediensteter
des Patentamts, bei Erteilung einer Gebuhrenauskunft den zusatzlich falligen Ver-
spatungszuschlag zu erwéhnen, handele sich um ein negatives Schuldanerkennt-
nis mit der Folge, dass lUber den vom Bediensteten geforderten Betrag hinaus

nichts mehr offen sei.

Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

Mit Verfugung vom 16. Juli 2018 hat der Senat den als Rechtsanwalt zugelasse-
nen Patentinhaber zu 1) und die weiteren Beteiligten zu 1) bis 3) auf Zweifel an
den Erfolgsaussichten des Wiedereinsetzungsantrags hingewiesen. Die weiteren
Beteiligten zu 1) bis 3) haben Abschriften des angefochtenen Beschlusses, des
Zwischenbescheides vom 9. Mai 2017 einschliel3lich einer Rechtsmittelbelehrung

erhalten, sich jedoch nicht zur Sache geaul3ert.



Die gemaR § 73 Abs.1 PatG statthafte und auch im Ubrigen zulassige Be-
schwerde ist unbegriindet, denn die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent-
und Markenamts hat den Wiedereinsetzungsantrag des Patentinhabers zu 1) im

angefochtenen Beschluss zu Recht zurlickgewiesen.

1. Die Patentinhaber haben die Frist zur Zahlung der 15. Jahresgebihr mit
Verspatungszuschlag versaumt und dadurch einen Rechtsnachteil i. S. d. § 123
Abs. 1 Satz 1 PatG erlitten. Die 15. Jahresgebuhr in Héhe von 1.060,- € war —
ausgehend vom Anmeldetag, dem 24. Oktober 2001 — am 31. Oktober 2015 zur
Zahlung fallig, 83 Abs.2 PatkostG, und konnte, da sie bis zum
31. Dezember 2015 nicht gezahlt worden war, mit Verspatungszuschlag in Héhe
von 50,— €, Nr.312 150, 312 152 des Gebihrenverzeichnisses, Anlage zu § 2
Abs. 1 PatKostG, noch bis zum Ablauf der Nachfrist am Montag, den 2. Mai 2016
gezahlt werden, 8 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG, § 99 Abs. 1 PatG, § 222 Abs. 1 und
2 ZPO, 8§ 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2, § 193 BGB. Tatsachlich wurde die Gebihr am
2. Mai 2016 ohne Verspatungszuschlag unvollstandig entrichtet.  Der
Gesamtbetrag von 1.110,— € ist beim Patentamt erst am 6. Dezember 2016 und
somit verspatet eingezahlt worden. Auf Grund der verspéateten Zahlung ist das
Patent erloschen, § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG.

Die vom Patentinhaber zu 1) angesprochene Gebihrenermafigung im Falle der
Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklarung steht dem nicht entgegen. Eine solche
Ermagigung tritt erst fir nach Eingang der Erklarung fallig werdende Jahresgebiih-

ren ein, so dass die 15. Jahresgebuhr hier nicht betroffen ist.

2. Der wegen dieses Rechtsnachteils i. S. d. 8§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG ge-

stellte Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, aber nicht zulassig.



Als einer von vier Patentinhabern ist der Patentinhaber zu 1) zwar zur Stellung des
Wiedereinsetzungsantrags befugt, 8 744 Abs. 2 BGB, nachdem mehrere Patent-
inhaber ohne besondere weitere Absprachen eine Rechtsgemeinschaft im Sinne
der 88 741 ff. BGB bilden (vgl. 8 6 Satz 2 PatG, Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl.,
8 6 Rdn. 56, 68; BGH GRUR 2005, 663 - Gummielastische Masse II).

Die versdumte Handlung hat er jedoch nicht innerhalb der zweimonatigen, mit
Wegfall des Hindernisses zu laufen beginnenden Antragsfrist des § 123 Abs. 2
Satz 1 PatG nachgeholt, § 123 Abs. 2 Satz 3 erster Halbsatz PatG.

Der Wegfall des Hindernisses tritt ein, sobald das Ereignis seine hindernde Wir-
kung auf den Saumigen verliert. Das ist der Fall, sobald die Partei bei Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versdumte Handlung vorzu-
nehmen oder das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet
angesehen werden kann (Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl., 8 123 Rdn. 26).

Positive Kenntnis von seiner Saumnis erhielt der Patentinhaber zu 1) spatestens
in dem am 4. Oktober 2016 mit der Leiterin der Auskunftsstelle des Patentamts,
Frau S..., gefihrten Gesprach, so dass die 15.Jahresgebihr mit Ver-
spatungszuschlag spatestens innerhalb der sich anschlieRenden zwei Monate,
mithin bis Montag, den 5. Dezember 2016, dem Konto der zustdndigen Bundes-
kasse hatte gutgeschrieben werden muissen, um dort rechtzeitig einzugehen,
8§ 123 Abs. 2 Satz 1 PatG, § 123 Abs. 2 Satz 3 erster Halbsatz PatG i. V. m. § 2
Nr. 2 PatKostzV, § 99 Abs. 1 PatG, § 222 Abs. 1 und 2 ZPO, § 187 Abs. 1, § 188
Abs. 2, 8§ 193 BGB. Dies war jedoch erst einen Tag spater der Fall.

3. Im Ubrigen ist der Antrag auf Wiedereinsetzung auch in der Sache nicht
begrindet. Gemal § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darf Wiedereinsetzung nur gewahrt
werden, wenn der Saumige die Frist ohne Verschulden versaumt hat. Der Vortrag

des Patentinhabers zu 1) ist jedoch nicht geeignet, ein Verschulden an der Ver-


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE313642005&docFormat=xsl&oi=8NwTys5A3q&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D

saumung der Frist zur Zahlung der 15. Jahresgebihr mit Verspatungszuschlag

auszuschlief3en.

Dies gilt unabhéngig davon, ob der Patentinhaber zu 1), wie er vortragt, anlasslich
einer telefonischen Auskunft sowie erneut bei einem Besuch auf der Zahlstelle des
Patentamts am 2. Mai 2016 eine unvollstdndige oder unzutreffende Gebuhrenin-
formation erhalten hat. Die korrekte Berechnung der Jahresgebihren und der
Zahlungsfristen liegt im Verantwortungsbereich eines Patentanmelders bzw. -
inhabers (Schulte/Schell, a.a. O., § 123 Rdn. 126). Dieser muss hinreichende
MaRnahmen zur Berechnung und Uberwachung von Fristen zur Zahlung falliger
Jahresgebuhren treffen, wozu hier nichts vorgetragen ist.

Kommt es bei der GeblUhrenzahlung zu Fehlern, so kann sich der Gebuhren-
schuldner grundsatzlich nicht auf eine (angeblich) falsche muindliche Auskunft von
Mitarbeitern des Patentamts verlassen. Dies gilt umso mehr in einem Fall wie dem
vorliegenden, in dem der Patentinhaber zu 1), wie sich aus der Akte des Patent-
amts ergibt, mit patentamtlichem Schreiben vom 17. September 2015 auf seine
Nachfrage bereits eine sachlich zutreffende Information zur Hohe der fallig wer-
denden Gebihren einschliel3lich des Verspatungszuschlags erhalten hatte. Hinzu
kommt, dass der Patentinhaber zu 1) gerade als Rechtsanwalt ohne weiteres in
der Lage war, sich Uber die Hohe falliger Jahresgebihren einschliel3lich des Ver-

spatungszuschlags zu informieren.

Die durch den Patentinhaber zu 1) geschilderte Kommunikation mit Bediensteten
des Patentamts unterscheidet sich deutlich von den in diesem Zusammenhang
von ihm vergleichsweise herangezogenen Verkaufsgesprachen. Ein fur Verkaufs-
gesprache charakteristisches Informationsgefélle zwischen Verkaufer und Kaufer
besteht in Bezug auf Gebuhrenauskinfte des Patentamts gegeniber einem
Rechtsanwalt gerade nicht. Die Fehlerhaftigkeit der behaupteten Aussagen hatte
der Patentinhaber zu 1) erkennen kdnnen — und als Ergebnis der ihm als Anwalt

gebotenen rechtlichen Uberprufung auch erkennen miissen.



Innerhalb der Antragsfrist des 8 123 Abs. 2 Satz 1 PatG hat der Patentinhaber
zu 1) somit nicht glaubhaft gemacht, dass er ohne Verschulden gehindert war, die
Frist zur Zahlung der 15. Jahresgebihr mit Verspatungszuschlag einzuhalten.

Aus diesen Grunden haben der Wiedereinsetzungsantrag und die Beschwerde

keinen Erfolg.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig 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,
einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,
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 tiber 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 Pischel Dr. Schnurr

pro



