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Regeste
Erfindungspatente (Ubriges)

Erwagungen

E.11

Gemass Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesverwal tungsgericht
(Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht
Beschwerden gegen Verfligungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
Uber das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021),
sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Die Beschwerde ist unter anderem nach
Art. 33 Bst. e VGG zuléssig gegen Verfligungen der Anstalten und Betriebe des Bundes.

E.12

Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfligung im Sinne von Art. 5 Abs.
1 Bst. ¢ VWVG. Das Eidgendssische Institut fir Geistiges Eigentum ist eine Vorinstanz des
Bundesverwal tungsgerichts gemass Art. 33 Bst. e VGG, weshalb das
Bundesverwaltungsgericht zur Behandlung der Beschwerde zustandig ist.

E.13

Der Beschwerdefuhrer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die
angefochtene Verfligung besonders bertihrt. Er hat zudem ein schutzwirdiges Interesse an
deren Aufhebung oder Anderung, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
VwWVG).

E.14

Der Streitgegenstand in einem Beschwerdeverfahren umfasst das durch die Verfligung
geregelte Rechtsverhdtnis, soweit dieses angefochten wird. Er wird durch zwel Elemente
bestimmt: Erstens durch den Gegenstand der angefochtenen Verfligung
(Anfechtungsgegenstand) und zweitens durch die Beschwerdebegehren (Urtell des BV Ger
B-3311/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 1.3; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2. Aufl., 1983, S. 42 ff.). Mit einer Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid kann
daher im Prinzip nur das Nichteintreten beanstandet und nicht eine materielle Beurteilung
verlangt werden (Urtell des BGer 2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 2).

E.15

Der Beschwerdefuhrer stellt den Antrag, die Verfigung vom 23. November 2018 sei
aufzuheben und der Antrag auf Wiedereinsetzung in den friheren Stand sei zu genehmigen.
Gemass Dispositiv der Verfiigung vom 23. November 2018 ist die Vorinstanz auf das
Begehren des Beschwerdefhrers nicht eingetreten. Indessen ist die Verfligung nicht streng



nach ihrem Wortlaut, sondern nach ihrem wirklichen Gehalt zu verstehen (Urteil des BGer
2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 2). Aus den Erwagungen der Vorinstanz geht indes
klar hervor, dass diese die Voraussetzungen fur eine Wiedereinsetzung in den friiheren
Stand nicht nur formell im Sinne des V orhandenseins der Prozessvoraussetzungen, sondern
auch materiell beurteilt hat. So hat sie u.a. dem Beschwerdefihrer in Einklang mit Art. 16
Abs. 2 der Verordnung tber die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV, SR 232.141)
angezeigt, dass sie die geltend gemachten Griinde fur die Wiedereinsetzung als nicht
geniigend erachte, und die Moglichkeit zu Stellungnahme hierzu gegeben. Weiter hat die
Vorinstanz gepriift, ob die Versaumnisse der auslandischen und Schweizer Vertreterin dem
Beschwerdefiihrer anzurechnen sind. Solche Prifungsschritte gehen klar Gber eine formale
Eintretensprifung hinaus und ergehen in Anwendung des materiellen Rechts (vgl. Urteil
des BV Ger B-4918/2017 vom 8. Mai 2018 E. 1.4). Entsprechend hat die V orinstanz
falschlicherweise in Ziffer 1 der angefochtenen Verfiigung geschrieben, auf das Gesuch sei
nicht einzutreten. Richtigerweise hétte dies als Abweisung des Gesuchs bezeichnet werden
mussen. Nach dem Gesagten steht es dem Bundesverwaltungsgericht somit frei, auch in der
Sache selber zu entscheiden.

E.16

Eingabefrist- und form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VWV G), die Vertreterin hat
sich rechtsgentiglich ausgewiesen (Art. 11 VWV G), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G) und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 46 ff. VWV G).

E.17
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.21

Gemass Art. 47 Abs. 1 PatG ist einem sdumigen Patentbewerber oder -inhaber die
Wiedereinsetzung in den friiheren Stand zu gewdahren, wenn er glaubhaft macht, dass er
ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch Gesetz oder Verordnung
vorgeschriebenen oder vom Amt gesetzten Frist verhindert worden ist. Ein entsprechendes
Gesuch ist nach Art. 47 Abs. 2 PatG innert zwei Monaten seit dem Wegfall des
Hindernisses, spatestens aber innert einem Jahr seit dem Ablauf der versdumten Frist bei
der Behorde einzureichen, bei der die versaumte Handlung hétte vorgenommen werden
mussen. Gleichzeitig ist die versdumte Handlung nachzuholen.

E.22

Das Hindernis entfallt mit Kenntnisnahme des V ersdumnisses durch den Patentinhaber oder
seinen Vertreter. Von der Kenntnis des Versdumnissesist in der Regel spatestens mit Erhalt
der Loschungsanzeige des Instituts fir Geistiges Eigentum auszugehen (Urteile des BGer
4A.149/2008 vom 6. Juni 2008 E. 3.1, 4A.158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4 und 4A.5/2002
vom 22. Januar 2003 E. 3.1; Urteil des BV Ger B-4918/2017 vom 8. Mai 2018 E. 2.2). Nur
in Ausnahmeféllen - wie bel einer entschuldbaren Fehlleistung des Vertreters - wird dem
Vertretenen das Wissen seines Vertreters nicht angerechnet (Urtelle des BGer 4A.149/2008
vom 6. Juni 2008 E. 3.1 und 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.1; Urteil des BV Ger
B-1156/2016 vom 28. Februar 2018 E. 4.2.2).

E.3



Der Beschwerdefuhrer fuhrt zur Begriindung seines Gesuchs um Wiedereinsetzung an, es
liege ein entschuldbarer Fehler einer Mitarbeiterin der auslandischen Vertreterin vor. Diese
habe es trotz Anweisung Ubersehen, eine andere E-Mailadresse in der

Schutzrechts-V erwaltungssoftware als Korrespondenzadresse zu erfassen. Die ausléndische
Vertreterin habe die L dschungsanzeige via die Schweizerische Vertreterin zwar erhalten,
und diese an die im System erfasste K orrespondenz-E-Mail adresse des Beschwerdefiihrers
weitergeleitet. Da die ausléndische Vertreterin auf Nachrichten an diese E-Mailadresse
keine Fehlermeldung betreffend Zustellung erhalten habe, sei das Versehen nicht erkannt
worden. Die Unkenntnis Uber die versaumte Frist sei deshalb entschuldbar und das
Hindernis nicht durch den Erhalt der Ldschungsanzeige vom 31. Mé&rz 2017 durch die
Schweizer Vertreterin weggefallen. Vielmehr habe dieses unverschul det fortbestanden, bis
der Beschwerdefuhrer am 9. Januar 2018 telefonisch von der Loschung der nationalen Teile
des Patentes Nr. erfahren habe.

E.31

Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Verschulden einer Hilfsperson
dem Patentinhaber oder -bewerber anzurechnen, wobel sich das Verschulden nach der
Sorgfalt, die bei gleicher Sachlage von einem achtsamen Geschéftsmann angewendet
worden ware, bemisst (BGE 111 11 504 E. 3b, BGE 108 11 156 E. 1lam.w.H.; Urteil des
BV Ger B-1156/2018 vom 28. Februar 2018 E. 4.3.1). Hat der Patentinhaber oder -bewerber
fur das Verschulden seines Vertreters einzustehen, so ist ihm auch das Verschulden von
Angestellten oder anderen Hilfspersonen des V ertreters anzurechnen, denn diese sind
mittelbar auch Hilfspersonen des Vertretenen (BGE 87 | 217 E. 1; vgl. auch zur Thematik
Peter Heinrich, PatG/EPU, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den
entsprechenden Bestimmungen des europdi schen Patentiibereinkommens, 3. Aufl. 2018,
Art. 47 PatG Rz. 11). Das Bundesgericht hat - bewusst entgegen anderen Ansichten im
Ausland - wiederholt entschieden, dass auch ein einmaliges Verschulden einer sonst
zuverlassigen Hilfsperson dem Patentinhaber zuzurechnen sei und die Wiedereinsetzung
ausschliesse, wobel der Patentinhaber oder sein Vertreter die erforderlichen Vorkehren
treffen misse, damit auch einer sonst zuverléssigen Hilfsperson kein Versehen unterlaufe
(BGE 11111 504 E. 33, BGE 108 11 156 E. lam.w.H., BGE 94 | 248 E. 2, bestétigt in den
Urteilen des BGer 4A.10/2006 vom 13. Juni 2006 E. 2.3 und 4A.158/2007 vom 5. Juli 2007
E. 4, 5.2; Urtell des BV Ger B-1156/2016 vom 28. Februar 2018 E. 4.3.1; vgl. auch zur
Thematik Peter Heinrich, a.a.O., Art. 47 PatG Rz. 11 und 14). Nicht als entschuldbare
Fehlleistungeni.S.v. Art. 47 Abs. 1 PatG wurden namentlich die falsche Eingabe in eine
Verwaltungssoftware oder die unterbliebene Welterleitung einer Ldschungsanzeige an den
Patentinhaber angesehen (Urteile des BGer 4A.10/2006 vom 13. Juni 2006 E. 2.3 und
4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.4).

E.3.2

Das Hindernis zur rechtzeitigen Reaktion war nach Angaben des Beschwerdefiihrers die
versehentlich unterlassene Mutation der Korrespondenz-E-Mailadresse in der
Verwaltungssoftware. Nach der Darstellung des Beschwerdefihrersist einer Mitarbeiterin
der ausléndischen Vertreterin ein einmaliges Versehen unterlaufen. Diesen Fehler hat sich
der Beschwerdefuhrer aber anrechnen zu lassen. Auch ein einmaliges Verschulden einer
sonst zuverlassigen Hilfsperson ist dem Patentinhaber zuzurechnen. Entscheidend ist, dass
das Verhalten dieser Hilfskraft dem Beschwerdeftihrer zum V erschulden gereichen wiirde,
wenn er selbst die fragliche Handlung begangen hétte (BGE 94 | 248 E. 2b; Urteil des



BVGer B-6390/2015 vom 18. Juni 2016 E. 3.7). Dasist vorliegend zu bejahen. Es obliegt
dem Patentinhaber bzw. -bewerber seine Vertretung so zu organisieren, dass allféllige
Manipulations- oder Computerei ngabe-Fehler, welche nicht grundsétzlich ausgeschl ossen
werden kdnnen, spatestens mit der Mitteilung der Ldschungsanzeige von ihr entdeckt
werden (Urteil des BGer 4A.10/2006 vom 13. Juni 2006 E. 2.3), denn sie muss sich das
Wissen ihrer Vertretung beztiglich der vom Institut getétigten Schritte, wie etwa eine

L dschung des Patents, anrechnen lassen (Urteile des BGer 4A.149/2008 vom 6. Juni 2008
E. 3.1 m.w.H. und 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.1). Es steht ausser Frage, dass die
Schweizer Vertretung die Ldschungsanzeige des Instituts erhalten und an die auslandische
Vertretung weitergeleitet hat. Diese soll jedoch aufgrund der oben erwéahnten unterlassenen
Mutation der Korrespondenz-E-Mailadresse in der V erwaltungssoftware trotz Weiterleitung
nicht bis zum BeschwerdefUhrer gelangt sein. Damit hat es der Patentinhaber unterlassen,
sich so zu organisieren, dass zumindest die Loschungsanzeige ihm selber zur Kenntnis
gebracht wurde und der Irrtum der auslandischen Vertreterin hétte entdeckt werden kdnnen.
Entsprechend liegt im Verhalten des Patentinhabers und seiner Vertretung keine
entschuldbare Fehlleistung.

E.33

Der BeschwerdefUhrer macht weiter geltend, dass nach der Rechtsprechung des
Europdischen Patentamtes ein einmaliges Versehen als schuldlos erachtet werde und nicht
zu einem Rechtsverlust des Schutzrechtes flihren solle. Diese Ansicht leitet der
Beschwerdefiihrer von den beiden Entscheidungen des Européi schen Patentamtes J 2/86
und J 3/86 ab. Diese Entscheidungen stiitzen sich indes auf die materiellen Bestimmungen
des Européischen Patentabkommens (EPU, SR 0.232.142.2), wohingegen vorliegend das
schwei zerische PatG massgebend ist. Eine Bestimmung, wonach sich das nationale
Patentrecht firr die nationale Phase der Patenterteilung an die Fristenregelungen des EPU
halten musse, konnte das Bundesgericht in diesem Zusammenhang allerdings gerade nicht
feststellen (BGE 108 |1 156 E. 2). Folglich ist es auch nicht zu beanstanden, dassin der
schwei zerischen Rechtsprechung zu versdumten Fristen ein strengerer Massstab angelegt
wird, als bei Entscheidungen, die vom Européischen Patentamt unter dem EPU ergehen.
Die vom Bundesgericht bewusst formulierte, strengere Rechtsprechung wurde denn auch
bestétigt (Urtell des BGer 4A.158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4). Der Einwand des
Beschwerdefuihrersist daher unbehilflich, ebenso der Hinwels des Beschwerdefiihrers, dass
durch den parallelen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, bei den gleichen
Grunden die Wiedereinsetzung zur Zahlung der 4. Jahresgebiihr zum Streitpatent als
zulassig und begriindet erachtet worden sai.

E.34

Im Ubrigen ist beziiglich der strengen Praxis des Bundesgerichts im Zusammenhang mit
Art. 47 PatG darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber den Patentanmelder bezliglich
Fristen und deren Wahrung mit Art. 18 Abs. 3 PatV und Art. 46 PatG im Vergleich zu
Fristenregelungen in anderen Gesetzen insgesamt sehr grossziigig behandelt, weshalb es
nicht gerechtfertigt wére, zusétzlich noch die Anforderungen an die Glaubhaftmachung des
unverschuldeten Hindernisses herunterzusetzen (ausfuhrlich: Urteil des BV Ger
B-6390/2015 vom 18. Juli 2016 E. 4.5 und E. 4.6).

E.35



Es kann somit festgehalten werden, dass der Beschwerdefuhrer nicht glaubhaft machen
konnte, dass er ohne Verschulden an der Einhaltung der von der Vorinstanz gesetzten
Fristen verhindert wurde. Entsprechend sind die V oraussetzungen von Art. 47 Abs. 1 PatG
nicht erfallt und die Frage nach dem Start und der Einhaltung eines méglichen Fristenlaufs
nach Art. 47 Abs. 2 PatG kann folglich offengel assen werden.

E.41

Bei diesem Verfahrensausgang sind dem Beschwerdefuhrer als unterliegende Partel die
Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebihr bemisst sich
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfihrung und finanzieller
Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bisVwWV G, Art. 2 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar
2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [V GKE,
SR 173.320.2]). In den patentrechtlichen Verfahren der Weiterbehandlung und
Wiedereinsetzung ist dafir das Interesse des beschwerdeftihrenden Patentbewerbers oder
-inhabers an der Erlangung oder Aufrechterhaltung des Patentschutzes zu veranschlagen
(vgl. Urteil des BV Ger B-730/2011 vom 6. Juni 2012 E. 6). Eswurde allerdings zu weit
fuhren und konnte im Verhéltnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafur stets konkrete Aufwandsnachweiseim
Einzelfall verlangt wirden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang
der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf mindestens Fr. 100'000.- festzulegen (vgl.
Johann Zurcher, Der Streitwert im Immaterialgiter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S.
503). Die Gerichtsgebuhr wird im vorliegenden Verfahren somit auf Fr. 3'000.- festgesetzt.
Siewird dem in gleicher Hohe geleisteten K ostenvorschuss des Beschwerdefiihrers
entnommen.

E.42

Eswird weder keine Parteientschadigung zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VWV G; Art. 7 Abs.
3 VGKE).
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