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Rockamora

Jedenfalls bei Versdumung beider Fristen zur zuschlagsfreien und zur zuschlagspflichtigen
Zahlung der Verlangerungsgebihren kommt in der Regel nur eine Wiedereinsetzung in die
zuschlagspflichtige Zahlungsfrist in Betracht.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 44/17

Verkindet am
(Aktenzeichen) 26. Marz 2019

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 305 68 758.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 26. Marz 2019 durch die Vorsitzende Rich-
terin Klante, den Richter Schwarz und die Richterin Werner

ECLI:DE:BPatG:2019:260319B27Wpat44.17.0



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde

.
Zugunsten des Beschwerdefuhrers war aufgrund der Anmeldung vom 16. Novem-
ber 2005 seit dem 8. Februar 2006 die Wortmarke

rockamora

fur Waren der Klassen 03, 20, 24 und 25 im Markenregister eingetragen. Die nach
Ende der Schutzdauer am 30. November 2015 falligen Verlangerungsgebihren
wurden weder zum 31. Januar 2016 noch mit Zuschlag am 31. Mai 2016 einge-
zahlt. Aufgrund dessen wurde die Marke zum 1. Dezember 2015 im Markenregis-

ter geloscht.

Mit Schriftsatz seiner Verfahrensbevollmachtigten vom 26. August 2016 hat der
Beschwerdefuhrer unter Einzahlung eines Betrages in Hohe von 1.010 Euro als
Verlangerungs- und Klassengebihren, welcher dem Konto des Deutschen Patent-
und Markenamtes am 30. August 2016 gutgeschrieben wurde, Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand beantragt.

Diesen Antrag hat er wie folgt begrindet: Inm sei Wiedereinsetzung in die ver-
saumte zuschlagsfreie Frist zur Zahlung der Verlangerungs- und Klassengebiihren
zu gewahren. Hilfsweise bestimme er im Hinblick darauf, dass die eingezahlten
Gebiuhren eine Verlangerung fir vier Klassen mit Zuschlag nicht decke, die

erfolgte Zahlung als Verlangerung fur die Klassen 03, 24 und 25.



Von der fehlenden Zahlung und der Ldschung der verfahrensgegenstandlichen
Marke ,rockamora“, die auch Basismarke fur die international registrierte Wort-
marke IR 1 167 156 ,rockamora“ sei, hatten seine Verfahrensbevollmachtigten
erst durch das Schreiben der Abteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes
fur internationale Registrierungen an die WIPO vom 17. August 2016, das seinen
Verfahrensbevollméchtigten am 22. August 2016 zugegangen sei, Kenntnis

erlangt.

Zur Fristversaumnis sei es aufgrund folgender Umstande gekommen: Wegen der
sehr hohen Sorgfaltsanforderungen, welche die Rechtsprechung an die Einhaltung
von Fristen bei Rechtsanwaélten stelle, praktiziere die Kanzlei seiner Verfahrens-
bevollméachtigten ein strenges doppeltes Fristenkontrollsystem. Dazu gehére ein
Wiedervorlagesystem, das (u.a.) den Ablauf der Schutzfrist einer Marke drei
Monate im Voraus anzeige sowie ein gesonderter Fristenkalender zu den Verlan-
gerungsfristen. Hierdurch sei im Rahmen der Blroorganisation der Kanzlei grund-
satzlich in jedem Fall eine hinreichende Uberwachung der Fristen gewahrleistet.
Im Rahmen des Fristensystems wirden aus Sicherheitsgriinden, soweit dies, wie
im Falle einer Schutzdauerverlangerung, erforderlich sei, mehrere Fristen fur eine
Angelegenheit, sowohl in dem EDV-gestitzten Fristenkalender, als auch in der
(analogen) Handakte notiert, was anwaltlich versichert werde. Dies bedeute, dass
sowohl das Schutzende einer Marke als auch die weiteren Fristen fir eine
zuschlagsfreie sowie zuschlagspflichtige Zahlung der Verlangerungsgebihr sowie
eine angemessene Vorfrist notiert wirden. Auf diesem Weg sei grundsatzlich
sichergestellt, dass selbst die Versaumung einer einzelnen Vorfrist ohne Auswir-
kungen bleibe. Dass die mal3geblichen Fristen urspringlich korrekt erfasst und
auch in die beschriebene Software eingepflegt worden seien, ergebe sich ohne
weiteres aus den folgenden handschriftlichen Vermerken auf der vom Deutschen
Patent- und Markenamt Ubersandten Eintragungsbescheinigung in der Handakte

seiner Verfahrensbevollmachtigten:
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BESCHEINIGUNG
liber die in das Heglsteﬂeingetragenen Angaben

Die Marke mil der Registernummer 305 68 758 Ist mit den folgendan Angaban in das
Register des Deutschen Patent- und Markenamis eingetragen.

Die Schetzdaver der Marke beg'nﬁt mit dem Anmeldateg wnd endat am 30.11.2018.
Eine Verkingerung un jewsils zehn Jahre ist gem&8 § 47 Markengesetz méglich,
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Anhand der Handschrift bzw. der Paraphe sei festzustellen, dass Rechtsanwalt
P... die Eintragung seinerzeit selbst vorgenommen habe.

Vor der Grindung der Sozietat seiner Verfahrensbevollmachtigten, Rechtsanwalt
P... und Rechtsanwaltin P1... geb. L..., im Jahr 2015 habe zwischen
diesen lediglich eine Blrogemeinschaft bestanden, so dass bis 2015 lediglich

Rechtsanwalt P... sein Verfahrensbevollméachtigter gewesen sei. Rechtsan-



waltin P1... geb. L... habe fur diesen lediglich vorbereitende und unselb-

standige Tatigkeiten wahrgenommen, weshalb sie nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs als blo3e Hilfskraft anzusehen sei. Im Dezember 2011 habe
Rechtsanwaéltin P1... geb. L... auf der Basis einer zu der Aufgabenverteilung
innerhalb der Kanzlei getroffenen Vereinbarung die Administration des taglichen
Posteingangs tbernommen. Zu ihrer Aufgabe habe es gehort, taglich die Fristen,
jeweils mit angemessener Vorfrist (Wiedervorlage), in den elektronischen Fristen-
kalender der RA-Software ,RA-Micro" einzupflegen. Die von dabei eingebundenen
Burokréften eingegebenen Fristen seien durch Rechtsanwaltin P1...

geb. L kontrolliert worden. Dies sei jeweils durch einen entsprechenden
handschriftlichen Vermerk durch Rechtsanwaltin P1... in der Handakte bestatigt
worden. Dariliber hinaus Gberprife Rechtsanwalt P... bei regelméaRigen Stich-
proben, ob die Fristen ordnungsgemal’ erfasst worden seien. Zu Beanstandungen
sei es seit der Einrichtung dieser Fristenverwaltung nicht gekommen. Nach der
Ubernahme der Fristenverwaltung durch Rechtsanwaltin P1... geb. L... habe
diese auf der Basis einer Liste, die anhand einer Abfrage der durch die Kanzlei
verwalteten Marken Uber die Datenbank des DPMA gewonnen und mit der hiesi-
gen EDV abgeglichen worden sei, die zu den Marken eingetragenen Fristen flr
eine Schutzdauerverlangerung geprift. Wohl aufgrund eines Augenblickversagens
sei dabei augenscheinlich die fir die verfahrensgegenstandliche Markeneintra-
gung eingetragene Frist nicht in die EDV eingepflegt oder aber eine dort vermerkte
Frist versehentlich geléscht worden.

Zur Glaubhaftmachung dieses Vortrags hat der Beschwerdeftihrer eine eidesstatt-
lichen Versicherung der Rechtsanwaltin P1... geb. L... vorgelegt. Dieser
Umstand sei auch deshalb nicht aufgefallen, weil die tbliche Erinnerung durch das

DPMA zum Ablauf der Schutzdauer nicht zugegangen sei.

Diesen Vortrag hat der Beschwerdeflihrer spater dahin erganzt, dass mit grol3er
Wahrscheinlichkeit der Umstand, dass zu dem hier fraglichen Vorgang bei Frist-

ende elektronisch keine Fristen (mehr) erfasst waren, auf den Serverdefekt — was



anwaltlich versichert werde — zurtckzufihren sei, zu dem es ,deutlich zuvor®
gekommen war und der zum Verlust zahlreicher Einzeldaten, darunter auch Fris-
ten, gefuhrt habe. Die seinerzeit daraufhin durchgefuhrte, sehr zeitaufwandige
manuelle Fristenkontrolle bei allen laufenden Vorgéngen, die bei den Markensa-
chen anhand der bereits erwahnten Liste mit Blick auf die Fristeintragungen vorge-
nommen worden sei, sei bis auf den hier in Rede stehenden Fall erfolgreich gewe-
sen, bei dem allein die fehlenden Fristeneintragungen nicht aufgefallen seien. Die

Ursache dafir kdnne nicht mehr aufgeklart werden.

Mit Beschluss vom 23. Februar 2017 hat das Deutschen Patent- und Markenamt
— Markenabteilung 3.1 — durch eine hiermit beauftragte Beamtin des gehobenen

Dienstes den Wiedereinsetzungsantrag zurickgewiesen.

Zur Begrundung ist ausgefuhrt: Der Antrag sei zwar zumindest hinsichtlich der
versaumten Frist zur Zahlung der zuschlagspflichtigen Verlangerungsgebihren
zulassig, aber unbegriindet, weil die Frist zur Zahlung der Verlangerungsgebihr
zuzuglich des Verspatungszuschlags nicht ohne Verschulden versaumt worden
sei. Unter Zugrundelegung des Vortrags des Beschwerdeflihrers sei davon aus-
zugehen, dass mal3geblich fir den Fristverlust in erster Linie der geltend gemach-
te Serverdefekt und die daraufhin durchgefiihrte manuelle Fristenkontrolle ein-
schlie3lich des fehlerhaften Abgleichs der Liste mit den eingetragenen Fristen fir
die Schutzdauerverlangerung bzw. die Léschung der vorhandenen Daten durch
Frau Rechtsanwaltin P1... geb. L... sei. Unterstellt, dass ein hinreichendes
Fristeniiberwachungssystem vorhanden und die Ubertragung der Fristenkontrolle
auf eine wegen der Blrogemeinschaft nicht bevolimachtigte Anwaltin zulassig
gewesen sei, sei nicht hinreichend dargelegt, wann genau der Serverdefekt statt-
gefunden bzw. wann Frau Rechtsanwaltin P1... geb. L... die manuelle Fris-
tenkontrolle tatsachlich bearbeitet habe. Ein hinreichend genauer Zeitpunkt sei
aber wegen der seit 2015 bestehenden Sozietét entscheidend, weil spatestens ab
diesem Zeitpunkt die Tatigkeiten von Frau Rechtsanwaltin P1... geb. L...

nicht mehr als blof3e Hilfstatigkeit qualifiziert werden kénnten, die eine Zurechnung



des Vertreterverschuldens ausschlosse. Unterstellt, der Serverdefekt habe stattge-
funden und zu einem Verlust von Fristen gefuihrt, sei Frau Rechtsanwaltin P1...
geb. L... bei der dann nur mdglichen manuellen Fristenkontrolle offenbar ein
Fehler hinsichtlich der verfahrensgegenstandlichen Marke unterlaufen, der im Ein-

flussbereich des Vertreters liege.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung, mit der der Beschwerdefiihrer seine bisheri-
gen Darlegungen zusammenfassend wiederholt hat, hatte keinen Erfolg. Zusatz-
lich zum friheren Beschluss wird hierzu im Erinnerungsbeschluss des Deutschen

Patent- und Markenamtes — Markenabteilung 3.1 — vom 9. Mai 2017 ausgefuhrt:

Es sei bereits zweifelhaft, ob der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb der Zweiwo-
chenfrist des §8 91 Abs. 2 MarkenG gestellt worden sei, denn bei einem ,Compu-
ter-Defekt” oder ,Computer-Absturz” sei nach einem Teil der Rechtsprechung (vgl.
BFH, Entscheidung vom 23.12.2005, Az. VI R 79/04) auf den Zeitpunkt abzustel-
len, an dem der Verfahrensbevollméchtigte, dessen Verschulden sich der
Beschwerdefihrer gemald 8 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen misse, erkannt
habe, dass das Computerkalendarium und damit mdglicherweise auch der einge-
tragene Termin flir eine gesetzlich bestimmte Frist verlorengegangen sei. Gehe
man hiervon aus, wéare das Hindernis fur das Fristversdumnis schon zum Zeit-
punkt des Serverdefekts weggefallen und nicht erst am 17.08.2016 durch den
Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamtes. Letztlich komme es hierauf
aber ebenso wenig an wie auf die Frage, ob Wiedereinsetzung nur in die
zuschlagspflichtige oder die zuschlagsfreie Frist gewahrt werden kénne, denn es
fehle auf jeden Fall an der Begriindetheit des Antrags, weil der Erinnerungsfuhrer
nach Bericksichtigung aller Gesamtumstande nicht hinreichend dargetan und
glaubhaft gemacht habe, dass er ohne Verschulden verhindert gewesen sei, die
Verlangerungsgebuhr nebst Zuschlag fristgerecht zu zahlen. Soweit der Fristver-
lust auf den vorgetragenen Serverdefekt zurtickgefuhrt werde, sei zu bertcksich-
tigen, dass ein auf einen "Computer-Defekt" oder "Computer-Absturz" gestitzter

Wiedereinsetzungsantrag naherer Darlegungen zur Art des Defekts und seiner



Behebung bedirfe (BGH Il ZB 22/03 vom 17.05.2004), selbst wenn grundsatzlich
ein hinreichendes Fristiiberwachungssystem eingerichtet und die Ubertragung der
Fristenkontrolle auf eine — nicht bevollmachtigte, in Blrogemeinschaft tétige —
Anwaltin zuldssig gewesen sei. Angesichts der aufl3ergewdhnlich dringlichen
Umstande des Verlustes von elektronischen Kalenderdaten fur Fristablaufe, deren
Versdumung die Léschung von Schutzrechten zur Folge haben kénnten, seien
nochmals gesteigerte Sorgfaltsanforderungen zur Vermeidung von Fristverlusten
erforderlich gewesen, die im Wiedereinsetzungsverfahren durch Tatsachenvortrag
nachvollziehbar zu schildern und glaubhaft zu machen seien. Diese Vorausset-
zung seien im vorliegenden Fall nicht vollstandig erftllt, weil nicht vorgetragen
worden sei, wann der Serverdefekt, die Neueinrichtung des Servers und das
Zuruckspielen der Datensicherung tatsachlich stattgefunden hatten. Dabei falle
auch auf, dass im Antrag auf Wiedereinsetzung vom 26.08.2016 von einem Ser-
verdefekt keine Rede gewesen sei, sondern Ausfihrungen zum Serverdefekt erst
auf den Hinweisbescheid der Markenabteilung mit Schriftsatz vom 07.10.2016
gemacht worden seien. Insbesondere enthalte auch die eidesstattliche Versiche-
rung von Frau Rechtsanwaltin P1... vom 26.08.2016 keine Aussagen Uber

einen Serverdefekt und dessen Behebung. Dass diese aufgrund eines Augenblick-
versagens die fur die Markeneintragung zu der verfahrensgegenstandlichen Marke
eingetragene Frist versehentlich geléscht haben kdnnte, erscheine unwahrschein-
lich. Nach eigenem Vortrag hatten drei Fristen, namlich die Falligkeit bzw. der
Ablauf der Schutzdauer, die Frist fur die zuschlagsfreie Zahlung und die Frist fur
die zuschlagpflichtige Zahlung zuzlglich Vorfristen im System geléscht werden
missen, und zwar im Wiedervorlagesystem, das u. a. den Ablauf der Schutzfrist
einer Marke drei Monate im Voraus anzeige, sowie im gesonderten Fristenkalen-
der mit den Zahlungsfristen fir die Verlangerungsgebuhren. Wahrscheinlicher
erscheine die Variante, dass die streitgegenstandliche Marke Uberhaupt nicht
Uberpruft worden sei und deshalb die fehlenden Fristen unbemerkt geblieben
waren. In Kenntnis eines Serverdefekts sei es zudem wegen der drohenden
Datenverluste in der EDV nicht ausreichend gewesen, die Fristkontrolle lediglich

auf der Basis einer Liste, die anhand einer Abfrage der durch die Kanzlei verwalte-



ten Marken Uber die Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamtes gewon-
nen sei, durchzufiihren, da diese keinen offentlichen Glauben im Sinne einer posi-
tiven Publizitdt geniel3e. Vielmehr hatte die Kontrolle anhand der Handakten
vorgenommen werden mussen, auf denen samtliche Fristen vermerkt und an
denen — gemal der Festlegung in der Kanzlei — nach einer Kontrolle der EDV ein
entsprechender handschriftlicher Vermerk anzubringen gewesen sei (vgl. hierzu
BGH, Entscheidung vom 27.01.2015, Az. Il ZB 23/13). Die vorliegend konkret
getroffenen MalRBnahmen im Rahmen der manuellen Fristenkontrolle seien daher
nicht ausreichend gewesen, so dass das Versaumen der Zahlungsfristen im vorlie-
genden Fall nicht als unverschuldet angesehen werden koénne. Es sei daher von
einem Fehler auszugehen, welcher im Einflussbereich des Verfahrensbevollméch-

tigten liege, so dass die Erinnerung keinen Erfolg haben kénne.

Gegen den seinen Verfahrensbevollméchtigten am 15. Mai 2017 zugestellten
Beschluss vom 9. Mai 2017 hat der Beschwerdefuhrer mit Anwaltsschriftsatz vom
14. Juni 2017, der als Telefax am selben Tag beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingegangen ist, unter Zahlung der Beschwerdegebihr Beschwerde ein-
gelegt.

Unter Bezugnahme auf die bisherigen Ausfuhrungen hinsichtlich des Sachverhalts
wird die Beschwerde wie folgt begrindet: Der Antrag sei rechtzeitig gestellt wor-
den, denn die zum Computer-Defekt genannte Rechtsprechung sei auf den hier
zur Entscheidung anstehenden Sachverhalt nicht anwendbar, weil nach dem Ser-
vercrash 2011 keine zu beachtende Frist versdaumt worden sei, fur die zu diesem
Zeitpunkt ein Wiedereinsetzungsantrag zu stellen gewesen wére. Der zeitlich nicht
mehr genau einzuordnende Servercrash habe, wie spéter entdeckt worden sei,
zwar zum Verlust einzelner Datenséatze gefihrt. Ob aber der Servercrash oder erst
die manuelle Fristenkontrolle Ende 2011 urspriinglich zu dem Verlust der zu dem
hier fraglichen Vorgang ursprtinglich jedenfalls erfolgten Fristeintragungen gefuhrt
habe, lasse sich nicht feststellen. Die Wiedereinsetzung sei auch nicht vom

genauen Zeitpunkt des Servercrashes abhangig. Dass die (manuelle) Kontrolle
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der Fristeintragungen auf der Basis einer Liste, die anhand einer Abfrage der
durch die Verfahrensbevollmachtigten des Beschwerdeflihrers verwalteten Marken
Uber die Datenbank das DPMA gewonnen worden seien, spiele keine Rolle, denn
es sei nicht zu erkennen, dass sich Fehler im Registerstand auf die von
Frau Rechtsanwaltin P1... durchgefiihrte manuelle Fristenkontrolle ausgewirkt
hatten. Vielmehr sei allein ein Augenblicksversagen der Rechtsanwaltin P1...

geb. L... bei der manuellen Fristenkontrolle fir den Fristverlust verantwortlich
gewesen. Dass Rechtsanwalt P... urspringlich, d. h. nach der Eintragung der
verfahrensgegenstandlichen Marke die Fristen fir die Schutzdauerverlangerung
korrekt und vollstandig in der Akte notiert und in den elektronisch geftihrten Fris-

tenkalender aufgenommen habe, sei hinlanglich dargelegt worden.

Fur den Verlust der Frist spiele es keine Rolle, ob die urspringlich ordnungsge-
mal} erfolgten Fristeneintragungen hierbei versehentlich geléscht oder anlasslich
der Kontrolle — beispielsweise durch ein Verrutschen in der Zeile — die durch den
Datenverlust verlorenen Fristen nicht neu eingetragen worden seien; denn in bei-
den Féllen liege gerade hierin das ,ungltickliche” Versagen. Die danach vorge-
nommenen MalRnahmen seien zur Abwendung der Fristversdumnis auch geeignet
gewesen, weil sie bis auf den vorliegenden Fall, bei dem es sich um einen einmali-
gen Ausrutscher handle, funktioniert hatten. Die im angefochtenen Beschluss
angestellten Spekulationen tber die Wahrscheinlichkeit der in Betracht zu ziehen-
den Alternativen fur die Ursache der verlorenen bzw. nicht mehr vorhandenen
Fristeneintragungen zu der Schutzdauerverlangerung fir die verfahrensgegen-
standliche Marke seien ebenso wenig relevant wie der unzutreffende Hinweis
darauf, dass die Fristenkontrolle angeblich nicht anhand der Liste aus der Daten-
bank des Deutschen Patent- und Markenamtes, sondern anhand der Handakten
hatten vorgenommen werden mussen. Im Ergebnis gebe es daher keine Begrin-
dung fir die Annahme im angefochtenen Beschluss, dass von einem im Einfluss-
bereich der Verfahrensbevollmachtigten des Beschwerdefiihrers liegenden Fehler
auszugehen sei. Daher sei der angefochtene Beschluss aufzuheben und die

beantragte Wiedereinsetzung zu gewahren.
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Der Beschwerdefihrer hat schriftsatzlich angektindigt zu beantragen,

den mit der Erinnerung angegriffenen Beschluss vom
23. Februar 2017 aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinset-
zung vom 20. August 2016 in die versdumte Frist zur Zahlung der
Verlangerungs- und der Klassengebuhr fir die Klassen 03, 20, 24

und 25 (Hauptantrag),

hilfsweise zur Zahlung der Verlangerungsgebthr und des Verspéa-
tungszuschlags fur die Klassen 03, 24 und 25 stattzugeben.

An dem von der Senatsvorsitzenden mit dem zustandigen Vertreter des Marken-
inhabers fernmuindlich abgestimmten, von Amts wegen anberaumten Termin zur
mindlichen Verhandlung haben weder der Beschwerdeflhrer noch seine Vertreter
unter Berufung auf Terminskollisionen und der Entfernung zum Gerichtsort teilge-
nommen. Mit Schriftsatz vom 21. Marz 2019 haben die Verfahrensbevollméachtig-
ten eine Kopie ihrer Handakte eingereicht und mitgeteilt, dass sie Uber das schrift-
liche Vorbringen hinaus nichts zur nachtraglichen Aufklarung in der mundlichen

Verhandlung beitragen kénnten.

A. Die Beschwerde ist zulassig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Zu Recht hat
das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag auf Wiedereinsetzung in die
versaumte Frist zur Zahlung der Verlangerungs- und Klassengebihren nebst

Zuschlag zuriuckgewiesen.

1. Soweit der Markeninhaber mit seinem Hauptantrag die Wiedereinsetzung in
die zuschlagsfreie Zahlungsfrist nach § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG begehrt, ist die-

ser Antrag allerdings bereits von vornherein unzulassig.
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a) Nach 8§ 47 Abs. 2 MarkenG kann die Schutzdauer einer Marke, die nach
8 47 Abs. 1 MarkenG nach 10 Jahren am letzten Tag des Monats, der durch seine
Benennung dem Monat entspricht, endet, jeweils um weitere 10 Jahre verlangert
werden, sofern nach 8 47 Abs.3 MarkenG eine Verlangerungsgebihr gezahlt
wird; andernfalls wird die Marke geldscht (8 47 Abs. 6 MarkenG). Nach § 3 Abs. 2
Satz 1 MarkenG ist die Verlangerungsgebihr zwar am Tag des Schutzdauerab-
laufs fallig, gemanR § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG besteht eine Zahlungsfrist aber erst
nach Ablauf von 2 weiteren Monaten (im Folgenden: zuschlagsfreie Zahlungsfrist).
Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG ist es bei Versaumung der zuschlagsfreien Zah-
lungsfrist noch mdglich, die Verlangerungsgebihr mit einem Verspatungszuschlag
bis zum Ablauf des 6. Monats nach Falligkeit zu zahlen (im Folgenden: zuschlags-
pflichtige Zahlungsfrist). Nach Nr. 332 100 des Kostenverzeichnisses zum
PatKostG belauft sich die Verlangerungsgebuhr fir die Marke einschliel3lich der
Klassengebuhren fur bis zu 3 Klassen auf 750€ und nach Nr. 332 300 KV
PatKostG fur jede weitere Klasse auf 260 €. Der Verspatungszuschlag fur die Mar-
ke mit bis zu 3 Klassen betragt 50 € (Nr. 332 101 KV PatKostG), fur jede weitere
Klasse ist ebenfalls jeweils 50 € zu zahlen (Nr. 332 301 KV PatKostG).

Fur die vorliegende, am 16. November 2005 angemeldete Marke lief die Schutz-
dauer somit am 30. November 2015 ab. Damit waren die Verlangerungs- und
Klassengebuhren bis spatestens 30. Januar 2016 ohne Zuschlag oder bis
30. April 2016 mit Zuschlagen zu zahlen gewesen. Da die Marke vier Klassen
beansprucht, beliefen sich die zuschlagsfreien Gebihren somit auf insgesamt
(750 €+260€ =)1.010€ und die zuschlagspflichtigen GeblUhren auf
(750 € +50€ + 260 € + 50 € =) 1.110 €. Mit dem am 30. August 2016 eingezahl-
ten Betrag von 1.010 € hat der Beschwerdefiihrer mithin nur die zuschlagsfreien
Gebuhren fur vier Klassen gezahlt, wahrend dieser Betrag als zuschlagspflichtige
Zahlung nicht ausreicht, denn fur diese deckt der gezahlte Betrag lediglich die
zuschlagspflichtige Verlangerungsgebuihr fir die Marke einschlief3lich der Klassen-
gebuhren fur 3 Klassen ab, die sich auf insgesamt (750 € + 50 € =) 800 € belau-

fen.
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b) Fristen i. S.d. 8 91 MarkenG sind dabei nicht nur verfahrens-, sondern
auch materiell-rechtlicher Natur (vgl. hierzu grundlegend fir den Fall der Jahres-
gebuhren fur Patente BGH GRUR 2008, 551, 552 [Rn. 13] — Sageblatt). Grund-
satzlich kame damit zwar auch die Wiedereinsetzung in die zuschlagsfreie Zah-
lungsfrist nach 8 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG in Betracht, dem steht aber entgegen,
dass einem solchen Antrag das Rechtsschutzbedurfnis fehlt.

Zwar hat die Versdumung der zuschlagsfreien Frist einen Rechtsnachteil zur Fol-
ge. Da hierunter aber nur die unmittelbare Folge der Fristversaumung zu verste-
hen ist (vgl. Gruber in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK, 16. Edition, Stand
14.01.2019, 8§ 91 Rn. 13), besteht der fur eine Wiedereinsetzung grundsatzlich
erforderliche Rechtsnachteil bei Versaumung der zuschlagsfreien Zahlungsfrist
nicht im drohenden Verlust des Schutzrechts nach § 47 Abs. 6 MarkenG, sondern
nur in der Verpflichtung zur Zahlung des Zuschlags nach 8 7 Abs.1 Satz 2
PatKostG (vgl. BGH GRUR 1999, 574, 575 — Mehrfachsteuersystem; BPatGE 1,
15, 20).

C) Allerdings ist jedenfalls dann, wenn —wie hier — sowohl die Frist zur
zuschlagsfreien als auch die Frist zur zuschlagspflichtigen Zahlung versaumt wur-
de, nur eine Wiedereinsetzung in die letztgenannte Frist mdglich, da einem (wie
hier als Hauptantrag gestellten) Antrag auf Wiedereinsetzung in die zuschlagsfreie
Zahlungsfrist aufgrund der gesetzlichen Regelungen zum Zahlungssystem fur Ver-

langerungsgebihren das Rechtsschutzbedurfnis fehlt.

Denn Sinn und Zweck der volkervertraglich vorgeschriebenen (Art. 5 bis Abs. 1
PVU) zuschlagspflichtigen Nachfrist besteht gerade darin, den bei Fristversaumnis
der eigentlichen Zahlungsfrist ansonsten unmittelbar eintretenden Schutzrechts-
verlust zu vermeiden und dem Schutzrechtsinhaber nochmals in einem einfachen
und schnellen Verfahren Gelegenheit zu geben, sein Schutzrecht trotz der Frist-
versaumnis —durch Nachzahlung mit Zuschlag — aufrecht zu erhalten. Die

zuschlagspflichtige Zahlungsfrist hangt dabei gerade nicht davon ab, ob die Ver-
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saumung der ersten Frist verschuldet oder unverschuldet war. Damit ist es auch
Ziel der Regelung, eine Prifung des Grundes, der fur die Versaumung der
zuschlagsfreien Zahlungsfrist verantwortlich war und damit bei unverschuldeter
Saumnis Grundlage eines Wiedereinsetzungsantrages sein konnte, gerade zu
vermeiden. Dieses gesetzliche Ziel wirde aber konterkariert, wenn der Schutz-
rechtsinhaber die Wahl zwischen dem Wiedereinsetzungsantrag und der Zahlung
mit Zuschlag hétte oder gar beides miteinander kombinieren kénnte. Denn dies
wirde dem gesetzlichen Ziel zuwiderlaufen, mit der Zahlung des Verspatungszu-
schlages eine einfache und schnelle Lésung zur Sicherung des Fortbestandes des
Schutzrechts ohne vorherige aufwandige Prifung mdglicher Wiedereinsetzungs-
grinde in die zuschlagsfreie Zahlungsfrist zur Verfigung zu stellen. Da das
Gesetz fur die Versdumung der zuschlagsfreien Zahlungsfrist mithin eine einfa-
chere und schnellere Losung enthalt, fehlt zumindest bei Versaumung beider
Fristen dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die zuschlagspflichtige Frist in der

Regel das Rechtsschutzbedurfnis.

2. Der nach 8 91 Abs. 1 MarkenG statthafte Hilfsantrag auf Wiedereinsetzung
in die zuschlagspflichtige Zahlungsfrist fur die Verlangerung der verfahrensgegen-
standlichen Marke fur drei Klassen ist entgegen der vom Deutschen Patent- und

Markenamt gedufRerten Zweifel zulassig.

a) Fur die Rechtzeitigkeit des Antrages spielt der vom Beschwerdefiihrer vor-
getragene Servercrash beim EDV-System seiner Verfahrensbevollmachtigten fr
die Berechnung der Frist nach § 91 Abs. 2 MarkenG von vornherein keine Rolle.
Denn diese Norm knupft fur die Frist, innerhalb derer der Wiedereinsetzungsan-
trag zu stellen ist, an das Hindernis an, welches der Einhaltung der Frist unmittel-
bar entgegenstand. Das unmittelbare Hindernis bestand im vorliegenden Fall nach
dem Vortrag des Beschwerdefiihrers — der bei der Beurteilung dieser formalen
Frage als richtig zu unterstellen ist — aber in der mangelnde Kenntnis vom Beste-
hen der Zahlungsfrist, wahrend die Umstédnde, welche hierfir (moglicherweise)

verantwortlich waren, als nur mittelbare Ursachen fur das Ausbleiben der Zahlung
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aul3er Betracht zu bleiben haben. Dementsprechend ist dieses Hindernis erst mit
Kenntniserlangung von den mittlerweile abgelaufenen Zahlungsfristen entfallen.
Da dies nach dem Vortrag des Beschwerdeflihrers erst mit Eingang des Schrei-
bens des Deutschen Patent- und Markenamtes an die WIPO am 22. August 2016
der Fall gewesen war, war der am 26. August 2016 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangene Wiedereinsetzungsantrag nach 8 91 Abs. 2 MarkenG

fristgerecht.

b) Da der Antrag auch begrindet (8 91 Abs. 3 MarkenG) und die versaumte
Handlung jedenfalls fur drei Klassen rechtzeitig nachgeholt wurde (8 91 Abs. 4
MarkenG), liegen auch die Ubrigen formalen Voraussetzungen fir den Wiederein-

setzungsantrag vor.

3. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Beschwerdefiihrer die
begehrte Wiedereinsetzung aber im Ergebnis zu Recht versagt, da der Wiederein-
setzungsantrag mangels hinreichender Glaubhaftmachung eines Wiedereinset-

zungsgrundes (8 91 Abs. 1 und 3 Satz 2 MarkenG) unbegriindet ist.

a) Nach 8§ 91 Abs. 1 MarkenG ist die begehrte Wiedereinsetzung zu gewah-
ren, wenn den Antragsteller an der Fristversaumnis kein Verschulden trifft. Ohne
Verschulden ist eine Frist versaumt, wenn die fir einen verstandigen und gewis-
senhaften, seine Belange sachgerecht wahrnehmenden Verfahrensbeteiligten
gebotene und ihm nach den konkreten Umstdnden zumutbare Sorgfalt beachtet
wurde, woflr die tatsachlich vorhandenen praktischen Mdéglichkeiten zugrunde zu
legen sind (vgl. Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 16. Edition, Stand
14.01.2019, 8 91 Rn. 15 m. w. N.). Nach allgemeiner Ansicht steht das bloRe Ver-
schulden Dritter, zu denen, da § 278 BGB insoweit nicht gilt, auch die Angestellten
und Mitarbeiter des Beteiligten gehéren, nicht dem Verschulden des Verfahrens-
beteiligten gleich, sofern dieser seiner Eigenverantwortlichkeit bei der Aufsicht,
Organisation oder Information seiner Angestellten genugt hat (vgl. Zoller/Greger,

32. Aufl., 8 233 Rn. 16). Soweit die Fristversaumung hingegen (auch) auf einem
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Verschulden des Bevollméachtigten beruht, steht dessen Verschulden kraft Geset-
zes (8 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m 8§ 85 Abs. 2 ZPO) dem Verschulden des
Verfahrensbeteiligten gleich. Bei Mitwirkung von Patent- und Rechtsanwalten stellt
die Rechtsprechung an diese hohe Sorgfaltsanforderungen bei der Einhaltung von
Fristen (vgl. Zoller/Greger, a. a. O., Rn. 23 ,Fristenbehandlung”“ m. w. N.); dabei ist
die durch das Buropersonal des Verfahrensbevollmachtigten verursachte Fristver-
saumnis bei einer mangelnden Biroorganisation als Eigenverschulden des
Anwalts anzusehen (vgl. Zoéller/Greger, a. a. O., Rn. 23 ,Buropersonal und —orga-
nisation® m.w. N.). Die Umstande, welche hiernach eine Wiedereinsetzung
begrinden kénnen, hat der Antragsteller im Einzelnen vorzutragen und glaubhaft
zu machen. Soweit eine Glaubhaftmachung von das Verschulden ausschliel3en-

den Umstanden nicht erfolgreich ist, ist die Wiedereinsetzung zu versagen.

b) Nach diesen Grundsatzen ist vorliegend ein Wiedereinsetzungsgrund zu
verneinen, da keine Umstande glaubhaft gemacht wurden, welche nach den vor-
genannten Grundsatzen ein Verschulden des Beschwerdefiihrers oder seiner Ver-

fahrensbevollméachtigten entfallen liel3en.

aa) Die vorliegend zu beurteilende Frage, inwieweit der Beschwerdefihrer oder
seine Verfahrensbevollmachtigten beide Zahlungsfristen unverschuldet versaumt
haben, setzt zunachst voraus, dass die relevanten Fristen urspringlich entspre-
chend den hierzu von der Rechtsprechung aufgestellten Vorgaben ordnungsge-
malfd im Fristenkalender eingetragen waren und danach aufgrund von Umstanden
aus diesem entfernt worden sind, die weder der Beschwerdefuhrer noch seine
Verfahrensbevollméchtigte nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. 8 85 Abs. 2 ZPO zu
vertreten hatten. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass es — entgegen dem Vortrag
des Beschwerdefihrers, der bis zur mindlichen Verhandlung durchgehend nur auf
eine Frist abgestellt hat — bei der hier in Rede stehenden Zahlung der Verlange-
rungsgebuhren nicht nur um eine, sondern insgesamt um funf Fristen geht, welche
im Fristenkalender einzutragen gewesen waren, namlich um die Ablauffrist selbst,

sodann um die zuschlagsfreie Zahlungsfrist, des Weiteren um die zuschlagspflich-



-17 -

tige Zahlungsfrist und schlief3lich um zwei angemessene Vorfristen zu den beiden
letztgenannten Fristen. Damit kdme eine Wiedereinsetzung nur in Betracht, wenn
hinreichend glaubhaft gemacht ware, dass alle funf Fristen urspringlich ordnungs-
gemal eingetragen waren, aber in der Folgezeit aus weder vom Beschwerdefiih-
rer noch von seinen Verfahrensbevoliméachtigten zu vertretenden Umstanden nicht
mehr feststellbar gewesen waren. Ware namlich nur eine dieser funf Fristen nicht
nur urspranglich, sondern auch noch im fraglichen Zeitraum zum Ablauf der ver-
fahrensgegenstandlichen Marke eingetragen gewesen, schiede eine Wiederein-
setzung von vornherein aus. Ein solcher, eine unverschuldete Versdumung der

Fristen darlegender Sachverhalt ist allerdings nicht glaubhaft gemacht worden.

bb) Denn worauf der Beschwerdefiihrer und seine Verfahrensbevollmachtigten
bereits mit dem Ladungszusatz hingewiesen worden sind, kann dem Vortrag des
Beschwerdefiihrers schon nicht mit der hinreichenden Wahrscheinlichkeit ent-
nommen werden, dass die hier relevanten Fristen nach Eingang der Mitteilung
Uber die Eintragung der Marke im Register ordnungsgemafd im Fristenkalender
eingetragen waren. Da der Fristenkalender selbst nach dem Vortrag des
Beschwerdefiihrers nicht mehr existiert, kommen hierfir ohnehin nur Indizien in
Betracht, die glaubhaft zu machen sind. Die hierfir vorgelegten Glaubhaftma-
chungsmittel, insbesondere die eingereichten Unterlagen, reichen aber nicht aus,
eine ordnungsgemale Eintragung der hier in Rede stehenden funf Fristen zumin-

dest im Wege des Indizes hinreichend glaubhaft zu machen.

Allerdings ergibt sich aus dem Vortrag und den hierzu eingereichten, als Glaub-
haftmachungsmittel zulassigen Unterlagen, dass die Fristen zur Zahlung der Ver-
langerungsgebihren vom damaligen alleinigen Verfahrensbevollmachtigten ord-
nungsgemal berechnet und in der Handakte notiert worden waren. Damit war den
rechtlichen Anforderungen, nach denen die Berechnung der vorliegend als recht-
lich schwierig einzustufenden Fristen nur der Anwalt selbst vornehmen und nicht
seinem Buropersonal uberlassen darf (vgl. Stackmann in: Minchener Kommentar
zur ZPO, 5. Aufl., 8 233 Rn. 135 m. w. N.), Geniige getan.
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Nach standiger Rechtsprechung ist jede Frist aber nicht nur vom Anwalt selbst zu
berechnen und in der Handakte zu vermerken, sondern die jeweilige Frist ist
sodann auch im Fristenkalender einzutragen, wobei die Eintragung der jeweiligen
Frist im Fristenkalender anschliel3end jeweils durch einen gesonderten Erledi-
gungsvermerk — zweckmalligerweise mit Handzeichen und Datumsangabe desje-
nigen, der die Eintragung im Fristenkalender vorgenommen hatte — an der Fristen-
notierung auf den Handakten kenntlich zu machen ist (vgl. BGH NJW 2003, 1815,
1816 unter II. 3. b)). Dieser gesonderte Vermerk ist auch dann erforderlich, wenn
der Anwalt selbst den Eintrag im Fristenkalender vorgenommen hat, denn andern-
falls lasst sich der Vollzug dieses Vorgangs aus den Handakten — worauf sich die

Kontrolle des Anwalts beschranken darf — nicht mehr entnehmen.

Solche Vermerke Uber die Eintragung der Fristen im Fristenkalender, der diesen
Anforderungen genugte, lassen sich vorliegend weder dem vorgelegten Auszug
aus den Handakten des Verfahrensbevollmachtigten des Beschwerdefiihrers noch
den sonstigen eingereichten Glaubhaftmachungsmitteln entnehmen. Zwar wurden,
wie sich aus der vorgelegten Kopie der Handakte ergibt, die vom damaligen allei-
nigen Verfahrensbevollmachtigten des Beschwerdefiihrers zutreffend berechneten
Fristen in der Handakte notiert, es fehlen aber die erforderlichen (gesonderten)
insgesamt funf Vermerke, die nach der Rechtsprechung an den in der Handakte
notierten Fristen als Beleg fiir ihre Ubertragung in den Fristenkalender anzubrin-

gen gewesen waren.

Zwar befindet sich auf der Kopie der entsprechenden Seite aus der Handakte
auch ein den Eingang der Bescheinigung des Deutschen Patent- und Markenam-
tes Uber die Markeneintragung dokumentierender Datumsstempel, in den hand-
schriftlich auf einer wohl hierfir vorgesehenen punktierten Linie der Vermerk ,Frist
not.“ mit einer Namensparaphe eingefigt wurde, bei der es sich nach dem Vortrag
des Beschwerdefuihrers um diejenige seines damaligen Verfahrensbevollmachtig-
ten handeln soll. Dieser Vermerk ist aber nicht mit hinreichender Sicherheit als

Nachweis flr die Eintragung der funf Fristen in den Fristenkalender geeignet. Hier-
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gegen spricht zunachst schon, dass in diesem im Datumsstempel handschriftlich
eingefugten Vermerk nur von einer statt von mehreren Fristen die Rede ist, so
dass der Stempelvermerk nicht zwingend den funf Fristen zugeordnet werden
kann. Daruber hinaus steht einer solchen Zuordnung neben dem raumlichen
Abstand zwischen den am oberen rechten Rand niedergelegten Fristen und dem
in der Mitte befindlichen Stempel mit diesem handschriftlichen Eintrag auch entge-
gen, dass er sich gerade innerhalb dieses den Eingang der Bescheinigung des
Deutschen Patent- und Markenamtes Uber die Markeneintragung dokumentieren-
den Datumsstempels befindet. Denn damit kann er sich nur auf den Datumsstem-
pel selbst beziehen, nicht aber auf die Fristen, die erst nach dem durch diesen
handschriftlich ergénzten Stempel dokumentierten Erhalt der Bescheinigung auf
das Dokument geschrieben worden sein kénnen. Insofern ist dieser nicht eindeutig
der Eintragung der funf Fristen im Fristenkalender zuordenbare handschriftliche
Vermerk als Bestatigung fur eine Eintragung der funf Fristen im Fristenkalender
ungeeignet. Sonstige Glaubhaftmachungsmittel liegen nicht vor; insbesondere ist
eine Eintragung im Fristenkalender weder in der eidesstattliche Versicherung der
Rechtsanwaéltin P1... geb. L... erwahnt noch — was allerdings wegen der vor-

stehenden Ausfiihrungen, zu denen eine solche anwaltliche Versicherung, wenn
sie vorlage, in Widerspruch stiinde, ohnehin nicht ausreichend gewesen ware —

anwaltlich versichert.

Da es nach dem Vorbringen des Beschwerdefiihrers aber an einer Glaubhaftma-
chung fehlt, aufgrund derer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Eintragung
der hier in Rede stehenden finf Fristen im Fristenkalender anzunehmen ware, ist
auch der Annahme, die Versaumung der hier in Rede stehenden Fristen sei
sowohl fur den Beschwerdefuhrer als auch fur seine Verfahrensbevollméachtigten
unverschuldet, die Grundlage entzogen, ohne dass es hierflr noch auf den weite-
ren Vortrag des Beschwerdeflhrers Uber den angeblichen Servercrash und die
damit angeblich fehlgeschlagenen Versuch einer Rekonstruktion der verloren
gegangenen Fristen im Fristenkalender ankame.



-20 -

4. Da mithin ein mangelndes Verschulden des Verfahrensbevollmachtigten an
der Fristversaumung nicht glaubhaft gemacht wurde, hat das Deutsche Patent-
und Markenamt den Wiedereinsetzungsantrag zu Recht als unbegrindet zurtick-

gewiesen, so dass die hiergegen erhobene Beschwerde zuriickzuweisen war.

B. Fur eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr nach § 71 Abs. 3 MarkenG
besteht ebenso wenig Veranlassung wie fur eine Zulassung der Rechtsbe-
schwerde nach § 83 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung 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
stillschweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante Schwarz Werner

Ko
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