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BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 1/80 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 15 17 775.0-41

der NGED TUNINEEEEED [ NEEENY - /S <O

Anmelderin und

Rechtsbeschwerdefiilhrerin,

-~ Verfahrensbevollmidchtigte: Rechtsanwdlte Dr. (D

und pr. (NN -

Weitere Verfahrensbeteiligte:

AN LA Inc, MUEEECEmy G (V.St.A.),

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. D -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 11. Dezember 1980 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch,
BrodeBfer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB
des 4. Senats (Juristischen Beschwerde-
senats) des Bundespatentgerichts vom
26. November 1979 wird auf Kosten der

Anmelderin zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-

schwerde wird auf

50- OOO'-- DM

festgesetzt.

Auf die am 30. November 1966 eingereichte, ein "Ver-
fahren zur Herstellung eines milchkoagulierenden Enzyms"
betreffende Anmeldung ist das nachgesuchte Patent im Ein-
spruchsverfahren versagt worden. Hiergegen hat die Anmelde-
rin im April 1977 Beschwerde eingelegt. Sie entrichtete
die 12. Jahresgebiihr nebst Zuschlag nicht innerhalb der vom
Patentamt mit Benachrichtigung vom 5. April 1978 gemds



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

(5]

§ 11 Abs. 3 PatG bis zum 30. Mai 1978 gesetzten Frist, son-
dern erst am 4. August 1978. Die gleichzeitig beantragte
Wiedereinsetzung in die versdumte Zahlungsfrist hat das

Patentamt abgelehnt.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelde-
rin gegen diese Entscheidung zuriickgewiesen. Dagegen richtet
sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin,
mit der sie riigt, das beschlieBende Gericht sei nicht vor-
schriftsmdBig besetzt gewesen und der angefochtene BeschluB

sei nicht mit Grinden versehen.

Die Einsprechende beantragt die Zuriickweisung der

Rechtsbeschwerde.

IT.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die geriigten
Mingel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 1 und 5 PatG) liegen nicht vor.

1. Das Beschwerdegericht hat ausgefiihrt, das Patentamt
habe, nachdem das Beschwerdeverfahren infolge der vom Gesetz
fingierten Zuriicknahme der Anmeldung (§ 35 Abs. 3 PatG) be-
endet gewesen sei, nach § 43 Abs. 3 PatG iiber den Antrag auf
Wiedereinsetzung entscheiden kdnnen.

2. Das Beschwerdegericht hat festgestellt, daB Patent-
anwalt Dr. I der Inlandsvertreter der Anmelderin war, dem
unstreitig die Benachrichtigung nach § 11 Abs. 3 PatG am
11. April 1978 zugestellt worden war. Es hat dann dargelegt,
daB8 der Inlandsvertreter es schuldhaft versaumt habe, die
nach der Sachlage erforderlichen UberpriifungsmaBnahmen zu
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treffen, die zu der Feststellung gefiihrt hdtten, das ent-
gegen dem eingegangenen Zahlungsauftrag der Anmelderin die

Gebiihr - noch - nicht entrichtet worden sei.

3. Die Rechtsbeschwerde riigt, der mit der Rechts-
beschwerde angegriffene BeschluB8 leide an einem Verfahrens-
mangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG. Zur Entschei-
dung iber den Wiedereinsetzungsantrag der Anmelderin vom
4. August 1978 sei nicht das Patentamt und demzufolge auch
nicht der 4. (juristische) Beschwerdesenat des Bundespatent-
gerichts zustdndig gewesen. Die Zustdndigkeit fiir die Entschei-
dung iiber einen nach dem Anhdngigwerden des Beschwerdeverfah-
rens gestellten Wiedereinsetzungsantrag sei auf das Bundes-
patentgericht iibergegangen.

Die Rechtsbeschwerde riligt weiter die Verletzung des
§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Die Feststellung, daB8 die Anmeldung
gemdB § 35 Abs. 3 PatG als zuriickgenommen gilt, sei nicht be-
grindet worden. Die Benachrichtigung nach § 11 Abs. 3 PatG sei
nicht ordnungsgemdB zugestellt worden, was das Rechtsbeschwer-
degericht im idbrigen von Amts wegen zu priifen habe. Inlands-
vertreter der Anmelderin und damit zur Entgegennahme von
Zustellungen berechtigt sei allein Patentanwalt Dr. Ll
in MR -E@P Jcvesen. Die Zustellung sei aber gegeniiber
der Patentanwaltssozietidt Dr. L, Dipl.-Phys. PO und

Dipl.-Ing. LD in NG erfolgt.

Das Beschwerdegericht habe sich auch mit einem weiteren
"selbstdndigen Verteidigungsmittel" der Anmelderin nicht aus-
einandergesetzt (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Diese habe den
Standpunkt vertreten, daf ein Anmelder oder ein Patentinhaber
sich im Zusammenhang mit der Zahlung von Jahresgebilihren grund-



sdtzlich auf die Zustellung der Benachrichtigung gemdB8 § 11
Abs. 3 PatG verlassen dlirfe. Danach aber seien fiir eine Ver-
sdumung der Nachholfrist sédmtliche Umstdnde, die zu der
Benachrichtigung gefiihrt hdtten, ohne jede rechtliche Bedeu-
tung. Der Grund fir die Versdumung der allein interessieren-
den Nachholfrist nach § 11 Abs. 3 PatG habe hier in der vor-
sdtzlichen Unterdriickung der Benachrichtigurngsurkunde durch
die Angestellte Anneliese DUl gelegen. Ohne diese Urkunden-
unterdriickung wdre diese Frist nicht versdumt worden. Dem
Beschwerdegericht sei offenbar nicht bewuBt geworden, da8
diese Unterdriickung von einer anderen Angestellten vorgenommen
worden sei, als der erkrankten normalerweise mit dem gesamten
Taxwesen betrauten Angestellten. Eine Fristversdumung, die
auf einer vors&dtzlichen Unterdriickung einer die versiumte
Frist in Gang setzenden Urkunde durch eine Angestellte beruhe,

sei nicht von dem Patentanwalt zu vertreten.

4. a) Die auf § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG gestiitzte Riige
bleibt erfolglos, weil die Besetzung des Beschwerdegerichts
mit drei rechtskundigen Mitgliedern der in § 36 d Abs. 1 PatG
festgelegten Regelung entspricht. Die Entscheidung des Patent-
amts liber den Wiedereinsetzungsantrag betrifft keinen der
Fille, fir die § 36 4 Abs. 1 PatG eine andere Besetzung vor-
schreibt. § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG stellt auf die vorschrifts-
mdBige Besetzung des Gerichts ab, dessen BeschluB mit der
Rechtsbeschwerde angefochten wird. Die Frage der urspriing-
lichen Zustdndigkeit des Patentamts oder des Bundespatent-
gerichts fiir die Entscheidung unterliegt nicht der Nachprii-
fung im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

b) Die Riige, das Beschwerdegericht habe nicht begriindet,
daB die Anmeldung gemd&8 § 35 Abs. 3 PatG als zuriickgenommen




gelte (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG), greift nicht durch. Das
Beschwerdegericht hat die Voraussetzungen des Fristablaufs
nach § 11 Abs. 3 PatG gepriift. Es hat als Inlandsvertreter
der Anmelderin Patentanwalt Dr. LEIP genannt und dem Vortrag
der Parteien entnommen, daB die tatsachlichen Voraussetzungen
einer wirksamen Zustellung der Nachricht des Patentamts er-
fiillt gewesen seien. Dabei hat es keinen Tatsachenkomplex
libersehen, der einem selbstdndigen Angriffs-~ oder Verteidi-

gungsmittel gleichzusetzen wire.

Die Rechtsbeschwerde meint, auch das Rechtsbeschwerdege-
richt habe von Amts wegen zu priifen, ob eine die Nachholfrist
in Lauf setzende wirksame Benachrichtigung gemdB8 § 11 Abs. 3
PatG erfolgt sei. Sie erstrebt damit flir ein Element des von
dem Beschwerdegericht zu beurteilenden Sachverhalts die Er-
6ffnung einer Priifungsméglichkeit, die in § 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG nicht vorgesehen ist. Diese Auffassung verkennt
die in § 41 p Abs. 3 PatG fiir nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerden getroffene abschlieBende Regelung.

c) SchlieBlich entbehrt der angefochtene Beschluf auch
nicht der Begriindung, soweit er sich mit der Verantwortlich-
keit fir die Fristversiumung befaft. Mit ihrem Vortrag, das
Beschwerdegericht habe die Ausfiihrungen zur Unterschlagung
der Benachrichtigung durch die Angestellte Anneliese DB
iibergangen, macht die Rechtsbeschwerde nicht - wie sie meint -
das Fehlen der Begriindung 2zu einem entscheidungserheblichen
Komplex im Sinne selbstdndiger Angriffs- oder Verteidigungs-
mittel, sondern lediglich eine Unvollstédndigkeit der Begriin-
dung geltend. Darauf kann eine nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerde nicht mit Erfolg gestiitzt werden. Die Ausfiihrungen
der Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe die Handlun-
gen der beiden Schwestern Irmgard und Anneliese DUl nicht



auseinandergehalten, sind durch den BerichtigungsbeschluB

des Beschwerdegerichts gegenstandslos geworden. Der ange-
fochtene BeschluB 148t auch unter Beriicksichtigung des Be-
richtigungsbeschlusses den Gedankengang des Beschwerde-
gerichts hinreichend erkennen. Er umfaBt im wesentlichen
folgende Schritte: Die Versdumnis hdtte durch dem Inlandsver-
treter zumutbare MaBnahmen verhindert werden k&nnen; fir
derartige MaBnahmen habe AnlaB bestanden; in der Unterlas-
sung dieser MaBnahmen, insbesondere der Durchsicht der Tax-
akten, bei denen der Anmeldetag in den Monaten November und
Dezember gelegen habe, sei eine dem Inlandsvertreter anzu-
lastende, vermeidbar gewesene Ursache der Fristversdumnis zu
sehen. Das Beschwerdegericht erkennt zwar an, daB8 auch das
Vorenthalten der Benachrichtigung des Patentamts durch eine
Angestellte eine der Ursachen flir die Fristversdumnis darge-
stellt habe und daB diese Ursache dem Inlandsvertreter der
Anmelderin nicht anzulasten sei. Es fiihrt jedoch unter Bezug-
nahme auf den BeschluB des erkennenden Senats in GRUR 1974,
679 £ - Internes Aktenzeichen - aus, die Wiedereinsetzung sei
schon dann zu versagen, wenn der Anmelder oder sein Vertreter
-~ wie festgestellt - auch nur eine nach den Umstdnden vermeid-
bare Ursache filir die Fristversdumnis gesetzt hat. Damit hat
das Beschwerdegericht seine Entscheidung im Sinne der §§ 41 p
Abs. 2 Nx. 5 PatG, 551 Nr. 7 ZPO mit Griinden versehen. Ob
diese Grinde {iberzeugend sind und ob man den Sachverhalt
auch anders hidtte beurteilen k®nnen, kann nicht nachge-

priift werden.




IIT.

Die Rechtsbeschwerde ist daher zurilickzuweisen.

Die Entscheidung liber die Kosten des Rechtsmittels
ergibt sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

vVon einer miindlichen Verhandlung hat der Senat gemds
§ 41 w Abs. 1 Halbsatz 2 PatG abgesehen.

Ballhaus Ochmann Windisch

BrodeBer von Albert
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