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Zusammenfassung des Verfahrens

II.
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Der Entscheidung der Beschwerdekammer 3.3.1 vom
7. Juli 1988, T 26/88, ABl. EPA 1991, 30 lag folgender
Sachverhalt zugrunde:

Der Patentinhaber hatte die Druckkostengebihr nicht
rechtzeitig entrichtet. Die Einspruchsabteilung (der
Formalpriifer im Rahmen des ihm gem&B Regel 9 (3) EPU
iibertragenen Wirkungsbereichs) widerrief daraufhin das
Patent gemiB Artikel 102 (4) EPU durch Entscheidung. Die _
Entscheidung wurde mit der Verspdtung bei der Zahlung ‘der
Druckkostengebihr begrindet. Im Beschwerdeverfahren kam
die Beschwerdekammer 3.3.1 zu der Auffassung, das bei
Versaumung der Frist nach Artikel 102 (4) EPU der
Rechtsverlust von Gesetzes wegen ("by operation of law",
"automatically") eintrete (Nr. 3.2 Absatz 2 sowie Nr. 4
der Griinde). Das von der Einspruchsabteilung (dem Formal-
prifer) als "Entscheidung" bezeichnete Dokument bedurfe
der Auslegung. Es misse als Mitteilung iber den bereits

.eingetretenen Rechtsverlust im Sinne der Regel 69 (1) EPU

aufgefaft werden.

Wie die Entscheidung T 26/88 feststellt, wurde nach der
vorher bestehenden Praxis der Widerruf des Patents nach
Artikel 102 (4) und (5) EPU stets durch Entscheidung
ausgesprochen. Da die Alternative, namlich der
automatische Rechtsverlust, offenbar nicht in Betracht
gezogen worden war, enthielten die Entscheidungen anderer
Kammern - erwahnt werden die Entscheidungen T 387/88
(Kammer 3.4.1), T 35/88 (Kammer 3.2.2) sowie T 14/89, ABl.
EPA 1990, 432 (Kammer 3.3.2) - keine Ausfihrungen zu der
aufgeworfenen Rechtsfrage (vgl. T 26/88, Nr. 7 der
Entscheidungsgrunde) . »
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Im Verfahren T 26/88 stellte der Patentinhaber den Antrag,
die Rechtsfrage der Grofen Beschwerdekammer vorzulegen.

1 Die Kammer 3.3.1 gab diesem Antrag nicht statt. Sie lieB

sich dabei von der Erwagung leiten, daB eine inzwischen
eingetretene Anderung der Regel 58 (6) EPU einen
Rechtsbehelf eingefuhrt habe, der weitere Rechtsverluste
auf seltene Ausnahmefalle beschranke.

Am 20. August 1990 legte der Prasident des Européaischen
Patentamts zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung
die folgenden Rechtsfragen vor:

1. Hat im Einspruchsverfahren uUber den Widerruf des
Patents gemaB Artikel 102 (4) oder (5) EPU sofort eine
beschwerdefdhige Entscheidung (Artikel 106 EPU) 2zu
ergehen, oder ist in einer Mitteilung nach Regel
69 (1) EPU der eingetretene Rechtsverlust
festzustellen?

2. Ist ein vom Amt im Rahmen eines §or ihm anhangigen
Verfahrens den Verfahrensbeteiligten gemaf der
Ausfuhrungsordnung zugestelltés Schriftstick, das nach
Bezeichnung, Form und Inhalt alle Elemente einer
Entscheidung aufweist, in jedem Fall als eine
Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPU
anzusehen, die mit der Beschwerde angefochten werden
kann, oder kann ein solches Schriftstick auch eine”
nicht beschwerdefdhige Mitteiidng, insbesondere nach
Regel 69 (1) EPU,, darstellen?

Als zwei voneinander abweichende Entscheidungen gibt die
Vorlage insbesondere die Entscheidungen T 14/89 und
T'26/88 an. Die vorgelegten Rechtsfragen seien deshalb von
grundsatzlicher Bedeutung, weil verfahrensrechtliche
Grundsdtze berihrt werden, die fuir die Beteiligten und die
Praxis des Amts bestimmend sind. Eine Entscheidung uber

"7 .../...
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den Widerruf des Patents entspreche dem zweiseitigen
Charakter des Einspruchsverfahrens. Die in den Richtlinien
Teil D-VIII, 1.2.2 niedergelegte Praxis sei bis zur
Entscheidung T 26/88 nicht in Zweifel gezogen worden. Auch
wenn die Gefahr eines versehentlichen Rechtsverlustes bei
Fristiberschreitung nach Einfigung der neuen Regel 58 (6)
EPU die Ausnahme bleiben werde, komme es weiter regelmaBig
vor, daf Formerfordernisse deshalb nicht erfilillt werden,
weil der Patentinhaber mittlerweile kein Interesse mehr an
dem Schutzrecht habe. Der VerfahrensabschluB musse dann
auch fir den Einsprechenden klar erkennbar sein.

Grunde fur die Stellungnahme

Zur ersten Rechtsfrage

Der Widerruf des Patents bei nicht rechtzeitiger Vornahme von
Verfahrenshandlungen

1.

00916

Diese Frage betrifft das Verfahren vor der Einspruchs-

abteilung in jenen Fallen, in denen bereits feststeht, das
der Patentinhaber mit einer geanderten Fassung einver-
standen ist, in der die Einspruchsabteilung das Patent
aufrecht zu erhalten beabsichtigt, der Pateninhaber es
aber unterlaBt, die in Artikel 102 (3) b) sowie (4) und
(5) EPU in Verbindung mit Regel 58 (5) EPU
vorgeschriebenen Erfordernisse'(Zahlung der Druck-
kostengebihr, Vorlage von Ubersetzungen der gednderten
Patentanspriuche) rechtzeitig zu erfullen.

Die Frist fir die Vornahme dieser Verfahrenshandlungen ist
in Regel 58 (5) EPU festgelegt und betrdagt drei Monate ab
Zustellung der Aufforderung der Einspruchsabteilung. Mit
Wirkung vom 1. April 1989 ist ein neuer Absatz 6 in die
Regel 58 eingefigt worden, der eine Nachfrist von zwei
Monaten ab Zustellung einer Mitteilung vorsieht, in der
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auf die Fristversidumung hingewiesen wird. Durch die neue
Regelung wird sich die Zahl der Falle, in denen ein
Rechtsverlust durch eine Fristversaumnis eintritt,
verringern. Die grundsatzliche Frage, ob der Widerruf bei
Fristversaumnis durch eine Entscheidung auszusprechen ist
oder ob der Rechtsverlust von Gesetzes wegen eintritt,
stellt sich aber in gleicher Weise.

Der Patentinhaber kann den Rechtsverlust dadurch abwenden,
daB er einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand stellt, wenn die fir den Erfolg eines solchen -
Antrags erforderlichen Voraussetzungen (Artikel 122 (1)
und (2) EPU) vorliegen.

Wenn der Patentinhaber aber im Gegensatz zur Auffassung
der Einspruchsabteilung den Standpunkt vertritt, daB er
die Verfahrenshandlungen rechtzeitig vorgenommen hat, so

hat er das Recht, eine Entscheidung der ersten Instanz

durch eine unabhdngige Rechtsmittelinstanz uberprifen zu
lassen. Eine solche, den Grundsatzen eines rechts-

staatlichen Verfahrens entsprechende Uberprifung ist in

Artikel 106 EPU verankert. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung
sind Entscheidungen der Einspruchsabteilungen mit der

Beschwerde anfechtbar.

Auch in den Fallen, in denen das Europdische Patent-

‘iibereinkommen den automatischen Eintritt einer Rechtsfolge

(von Gesetzes wegen, "by operation of law") vorsieht, kann
die vom Rechtsverlust betroffene Partei eine Entscheidung
dadurch herbeifihren, daf sie einen Antrag auf
Entscheidung stellt (Regel 69 (2) EPU). Die von der Kammer
3.3.1 in Erwagung gezogene Alternative stellt das
Beschwerderecht der Partei nicht in Frage. Den Kern der
Erwagungen der Entscheidung T 26/88 bilden vielmehr
allgemeine Uberlegungen zum Einspruchsverfahren und das

ceifens
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Bestreben, die Bestimmungen des Ubereinkommens so
auszulegen, daB ein zweckgerechtes Verfahren und
Rechtsicherheit erreicht wird.

Hierzu ist zundchst folgendes festzuhalten:

Der Wortlaut des Artikels 102 (4) und (5) EPU 1a8t den
Auftrag an die Einspruchsabteilung klar erkennen, bei
Nichtbeachtung bestimmter Formerfordernisse den Widerruf
des Patents durch eine Entscheidung auszusprechen. Wenn
ein von Gesetzes wegen eintretender Rechtsverlust ("by .
operation of law") beabsichtigt gewesen ware, hatte der
Gesetzgeber dies nach der im Ubereinkommen hierfir
einheitlich verwendeten Terminologie durch den Begriff
"gilt als widerrufen" zum Ausdruck bringen kénnen.

Zunachst ist zu untersuchen, ob diese am Wortlaut der
Bestimmung orientierte Auslegung durch die Bedeutung der
Worte im Zusammenhang bestatigt wird. Dies erfordert den
Vergleich der in verschiedenen Verfahrensabschnitten nach

‘dem EPU vorgesehenen Formen des Verfahrensabschlusses.

Abschluf des Erteilungsverfahrens

5.

00916

Fir den AbschluB des Erteilungsverfahrens verwendet das
EPU an zahlreichen Stellen Begriffe, die eine Handlung
bezeichnen. Als Beispiele kénnen genannt werden: '

Artikel 91 (3) erster Satz EPU ("wird zurickgewiesen");
Artikel 97 (1) EPU ("weist zurick"); Artikel 97 (2) EPU
("beschlieBt die Erteilung"); Regel 51 (5) EPU ("wird
zurickgewiesen").

In diesen Fallen erlaft die Prifungsabteilung eine

Entscheidung.

ceif e
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Im Erteilungsverfahren gibt es aber auch Falle, in denen
das Verfahren auf andere Weise als durch eine Entscheidung
beendet wird. Dies gilt fir die Zurucknahme der Patentan-
meldung durch den Patentanmelder. Nicht durch Entscheidung
abgeschlossen wird das Patenterteilungsverfahren auch
dann, wenn das EPU die Fiktion der Zuricknahme vorsieht.
Hier tritt der Rechtsverlust mit Ablauf der Frist ein, die
nicht eingehalten worden ist.

Das EPU spricht an mehreren Stellen davon, daB die
"europdische Patentanmeldung als zurickgenommen gilt." In.
diesem Fall braucht - wie bei der ausdrucklichen '
Zuriicknahme der Anmeldung durch den Patentanmelder - eine
Entscheidung nicht zu ergehen. Dem Anmelder ist aber der
Eintritt des Rechtsverlustes mitzuteilen (Regel 69 (1)
EPU). Der Patentanmelder kann dann innerhalb einer Frist
von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung eine
Entscheidung beantragen (Regel 69 (2) EPU0), die den
allgemeinen Formerfordernissen entsprechen und
insbesondere begrindet werden muf (Regel 68 EPU). In der

Entscheidung wird der bereits eingetretene Rechtsverlust

festgestellt. Diese Entscheidung unterliegt der Anfechtung
durch die Beschwerde (Artikel 106 (1) EPU).

Der von Gesetzes wegen ("automatically", "by operation of
law") eintretende Rechtsverlust wird regelmdBig durch eine
Fiktion der Zuriicknahme der Anmeldung zum Ausdruck
gebracht (vgl. Artikel 86 (3)-EPﬁ; Artikel 91 (5) EPU;
Artikel 94 (3) EPU, Artikel 96 (1) und (3) EPU; Artikel

97 (3) und (5) EPU, Regel 51 (8) EPU).

Auch die Formulierungen des PCT, auf die im EPU verwiesen
wird (Artikel 150 Absatz 2 EPU), lassen erkennen, wann
eine Rechtsfolge durch eine Fiktion eintritt (vgl.
beispielsweise Artikel 24 (1) iii) PCT).

- R
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Die Fiktion der Zuricknahme kann auch wahrend des
Beschwerdeverfahrens Platz greifen, wenn es sich um eine
Beschwerde des Patentanmelders handelt. Gibt der Patent-
anmelder seine Stellungnahme nicht rechtzeitig ab, wenn
ihn die Beschwerdekammer hierzu auffordert, so gilt die
europdische Patentanmeldung als zuruckgenommen, es sei
denn, daB die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung
von der Rechtsabteilung erlassen worden ist (Artikel

110 (3) EPU).

Ob das Erteilungsverfahren durch eine Entscheidung der  _
Eingangsstelle oder der Prifungsabteilung oder durch eine
Mitteilung uUber einen - im Wege einer Fiktion - einge-
tretenen Rechtsverlust (Regel 69 (1) EPU) abzuschlieBen
ist, 1lapt sich stets aus dem Wortlaut der Bestimmungen

entnehmen.

AbschluB des Einspruchsverfahrens

7.

00916

Der Abschluf des Einspruchsverfahrens wird - abgesehen von

dem Spezialfall der Einstellung des Verfahrens nach Regel

60 EPU - durch Artikel 102 EPU geregelt. Diese Bestimmung
kennt drei Arten der Beendigung des Einspruchsverfahrens:

= Widerruf des Patents (Absatze 1, 4 und 5);

~ Zuruckweisung des Einspruchs (Absatz 2);

- Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang
(Absatz 3).

FUr alle diese Arten des Verfahrensabschlusses werden
Begriffe verwendet, die eine Handlung zum Ausdruck bringen
("widerruft das Patent", "weist den Einspruch zurick",
"beschlieBt die Aufrechterhaltung in gedndertem Umfang").
Wie bereits zum Erteilungsverfahren dargestellt wurde,

ceisonn
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wird im EPU auf diese Weise zum Ausdruck gebracht, daB8 vom
zustandigen Organ eine Entscheidung im Sinne des Artikels
106 Absatz 1 EPU zu treffen ist, die mit Grunden zu
versehen ist (Regel 68 (2) EPU).

Ansatzpunkte dafur, da die Form der Entscheidung

- entgegen dem Wortlaut des Artikels 102 EPU - auf den
Widerruf des europaischen Patents nach Absatz 1 zu
beschranken ist, sind nicht zu erkennen. Die Materialien
zum EPU geben Kkeinen Anhaltspunkt dafiir, daB dies bei der
Ausarbeitung dieser Bestimmung beabsichtigt gewesen sein _

konnte.

Folgende Erwagungen sprechen noch fur das Verfahren, den
Widerruf eines Patents im Einspruchsverfahren stets in
Form einer Entscheidung anzuordnen:

Das Einspruchsverfahren bezieht sich auf ein bereits
erteiltes Patent. Diesem Verfahren ist der Verlust des
Patentrechts als Folge einer Fristversdumung durch den

‘Patentinhaber fremd. Abgesehen von der Nichtzahlung der

Einspruchsgebuhr (Artikel 99 (1) Satz 3 EPU) fehlt es an
Rechtsfolgen, die in Form einer Fiktion auftreten. Das EPU
verbindet mit den von der Einspruchsabteilung gesetzten
Fristen fir Stellungnahmen (Artikel 101 (2) EPU) Kkeine
unmittelbaren Rechtsverluste. Dies gilt auch fir die Frist
zur Abgabe einer Erklarung (Artikel 102 (3) a), Regel

58 (4) EPU) und die Frist zur Vornahme von Verfahrens-
handlungen bei Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem
Umfang (Artikel 102 (3) b) sowie (4) und (5) sowie Regel
58 (5) EPU).

Wahrend im Patenterteilungsverfahren ein klarer Ansatz-
punkt fir Fiktionen besteht, ndmlich die Zuricknahme der
Patentanmeldung, kommt eine analoge Konstruktion im
Verfahren vor den Einspruchsabteilungen nicht in Betracht.

R
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Denn nach der Patenterteilung kann der Patentinhaber durch
eine Erklarung gegeniiber dem Europaischen Patentamt auf
sein Patent nicht mehr verzichten. Verzichtserklarungen
sind in diesem Verfahrensstadium an die nationalen
Behdrden der benannten Vertragsstaaten zu richten

(s. T 73/84, ABl. 1985, 241, Grinde Nr. 4).

AufschluBreich ist noch die Regelung iber die Zuruck-
weisung der Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPU. In
dieser Bestimmung wird ausdricklich auf die Mdéglichkeit
Bezug genommen, da8 im EPU eine andere Rechtsfolge als die
Zurickweisung der Anmeldung vorgesehen sein kann ("... so
weist sie die europaische Patentanmeldung zuriuck, sofern
in diesem Ubereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge
vorgeschrieben ist."). Damit werden Falle der Ricknahme-
fiktion angesprochen, in denen zunachst eine Mitteilung
nach Regel 69 (1) EPU ergeht. Bei der korrespondierenden
Bestimmung im Einspruchsverfahren betreffend den Widerruf
des Patents fehlt jeglicher Hinweis auf die Fiktion des
Widerrufs als eine mégliche Form des Verfahrens-

-abschlusses.

Auch die Bestimmungen iber die Eintragungen in das
Patentregister verdeutlichen die Unterschiede zwischen dem
Erteilungs- und den Einspruchsverfahren. Verschiedene
Arten der Beendigung des Verfahrens werden nur zum
Erteilungsverfahren genannt (Regel 92 (1) n) EPU -
Zurickweisung, Zuricknahme, Fiktion der Zuricknahme). Beim
Einspruchsverfahren wird dagegen nur die Eintragung von
Entscheidungen (Regel 92 (1) r) EPU) erwahnt.

Auch das Gemeinschaftspatentibereinkommen in der durch die
Vereinbarung uber Gemeinschaftspaten;e vom

15. Dezember 1989 geltenden, noch nicht in Kraft
getretenen Fassung enthdalt Bestimmungen Gber die Aufrecht-
erhaltung des Patents in gedndertem Umfang, und zwar im

T ceifenn
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Erteilungsverfahren (einschlieBlich der Ubersetzung des
Gemeinschaftspatents), im Einspruchsverfahren und im

E Nichtigkeitsverfahren. Dabei werden jene Falle, in denen
das Verfahren durch eine Entscheidung abzuschlieBen ist
(Einspruchsverfahren: Artikel 29 (5) Satz 2 GPU;
Nichtigkeitsverfahren: Artikel 58 (4) GPU; Artikel 19 (4)
Streitregelungsprotokoll), von den Fallen getrennt, in
denen der Rechtsverlust von Gesetzes wegen eintritt
(Erteilungsverfahren: Artikel 29 (5) Satz 1 und Artikel
30 (6) GPU). Den auf Widerruf oder Nichtigerklarung des
Patents gerichteten Verfahren ist dabei gemeinsam, daB das .
Verfahren stets durch Entscheidung abgeschlossen wird. '

10. Der Vergleich des Erteilungsverfahrens mit Verfahren zu
bereits erteilten Patenten hat somit wesentliche
Unterschiede aufgezeigt. In allen Verfahren nach der
Erteilung des europdischen Patents ist ein einheitliches
Verfahrensmuster zu erkennen, das in die Richtung einer
Beendigung des Verfahrens durch eine Entscheidung weist.

Einwendungen gegen die Form der Entscheidung als Verfahrens-
abschluf8 im Einspruchsverfahren

11. Die Beschwerdekammer 3.3.1 vergleicht in ihrer
' Entscheidung T 26/88 die Verfahrensablidufe im Erteilungs-

und im Einspruchsverfahren und uUbertragt das fur die
Schlquhasé des Erteilungsverfahrens bei nicht recht-
zeitiger Erfilllung von Formerfordernissen vorgesehene
Fiktionsmodell (Artikel 97 (3) und (5): Regel 51 (8) EPU)
auf die Aufrechterhaltung des europadischen Patents in
geéndertem'Umfang durch die Einspruchsabteilung. Artikel
102 (4) und (5) EPU (s. Grunde 3.4 und 3.5 der
Entscheidung T 26/88) sei in &hnlicher Weise auszulegen
wie Artikel 97 (3) und (5) EPUJ, der den Rechtsverlust
automatisch in der Form eintreten lasse, da8 die Anmeldung

von Gesetzes wegen ("by operation of law") als zurick-

00916 : ) oo
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genommen gelte. Dies wirde bedeuten, daB8 an die Stelle der
Entscheidung Gber den Widerruf die Fiktion des Widerrufs
trete; das Patent sei von der Einspruchsabteilung nicht zu
widerrufen, weil es bereits "als widerrufen gilt." Die
Kammer 3.3.1 sieht die Rechtfertigung fur diese vom
Wortlaut der Bestimmungen abweichende Auslegung in
untragbaren Konsequenzen, die sich aus einer Entscheidung

Uber den Widerruf ergeben.

Die Haupterwdagungen sind in Nr. 3.7 der Grinde der
Entscheidung T 26/88 zusammengefaft:

Eine Entscheidung iber den Widerruf

- sei sinnlos ("pointless") und beschwére unnétige
Beschwerdeverfahren herauf;

- fihre zu Rechtsunsicherheit und MiBverstandnissen.

Dem Argument, eine Entscheidung Uber den Widerruf des
Patents sei sinnlos ("pointless"), wenn sie durch Nicht-
beachtung von Formerfordernissen ausgeldst wird, kann sich

die GroBe Beschwerdekammer nicht anschliefen. Mit der

Beschwerde anfechtbare Entscheidungen sind nicht den
Fragen des materiellen Patentrechts vorbehalten. Derartige
Entscheidungen sind auch bei der Versaumung von Fristen
fir die Einhaltung von Formerfordernissen keineswegs
funktionslos. Das Beschwerderecht muB dem Patentinhaber
auch in diesen Fdllen zugestanden werden. Denn bei der
Frage der rechtzeitigen Vornahme von Verfahrenshandlungen
kénnen sich sowohl Tat- als auch Rechtsfragen ergeben. So
kann der Zeitpunkt der Zahlung einer Gebuhr in
tatsachlicher Hinsicht streitig sein. Aber auch die
Rechtsfrage des wirksamen Zahlungstages kann sich stellen.
Die Auslegung der Gebihrenordnung war zu diesem Punkt
bereits Gegenstand zahlreicher Entscheidungen der
Beschwerdekammern, wobei in einigen Fallen die Rechtsfrage
im Sinne des Beschwerdefilhrers gekldrt worden ist.
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Im Ubrigen sind nach dem EPU Entscheidungen zu Form-
erfordernissen in allen Verfahrensabschnitten zu treffen.
Auch wenn es sich bei den Erfordernissen einer
europadischen Patentanmeldung nach Artikel 91 (1) a) bis d)
EPU um reine Formalfragen handelt, sieht das EPU ausdruck-
lich die Zurickweisung der Anmeldung durch die Eingangs-
stelle als Rechtsfolge in Artikel 91 (3) EPU vor. Diese
Bestimmung weist zum Widerrufsverfahren nach Artikel

102 (4) und (5) EPU auch insofern eine Parallele auf, als
die Nichtbeachtung der Frist unmittelbar eine negative ..
Entscheidung auslést. Die Verfahrenspartei kann nichts
daraus gewinnen, wenn sie die Frist zwar Uberschreitet,
aber mit der Behebung des Formmangels der Zurickweisungs-
entscheidung noch zuvorkommt. Denn der Rechtsgrund fir die
Entscheidung ist die Tatsache, daB ein Formerfordernis
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfillt worden
ist. Die Entscheidung uber den Widerruf des Patents wegen
nicht rechtzeitiger Erfullung von Formerfordernissen fugt
sich also widerspruchsfrei ip die Verfahrensstruktur des

‘EPU ein.

Die Entscheidung T 26/88 sieht ferner bei Widerrufsent-
scheidungen nach Artikel 102 (4) und (5) die Gefahr der
Rechtsunsicherheit, wenn der Patentinhaber den
Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in Anspruch nimmt
(Nr. 3.3 und 3.7 der Eﬁtscheidungsgrﬁnde). -

Dazu ist folgendes festzuhalten:

Die Entscheidung Uber einen Antrag auf Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand bei Versaumung der Fristen nach Artikel
102 (4) und (5) EPU ist nicht komplizierter als bei
anderen Fristversadumnissen. Der Rechtsbehelf der Wieder-
einsetzung steht dem Patentinhaber im Einspruchsverfahren
zur Verfiigung, "wenn die Verhinderung nach dem Uberein-

ceiSenn
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kommen zur unmittelbaren Folge hat, daf das europdische
Patent widerrufen wird" (Artikel 122 (1) EPU). Der Patent-
inhaber kann daher nach Wegfall des Hindernisses den
Antrag auf Wiedereinsetzung stellen, auch wenn die
Entscheidung iber den Widerruf noch nicht ergangen ist. Je
nach den Umstanden des Falles kann dies zur Wahrung der
Frist nach Artikel 122 (2) EPU sogar notwendig sein. Die
zur Entscheidung berufenen Organe kénnen dann die
notwendigen Entscheidungen so treffen, daB eine
Zersplitterung des Verfahrens vermieden wird. Je nach den
Umstanden des Einzelfalles wird die Entscheidung uUber den_
Widerruf mit der Entscheidung uUber den Antrag auf
Wiedereinsetzung zusammenzufassen sein. Bestreitet der
Patentinhaber die Fristversdumung und wendet er sich
deshalb gegen den Widerruf seines Patents und stellt er
den Antrag auf Wiedereinsetzung nur hilfsweise, kann die
gleichzeitige Entscheidung dieser Fragen zweckmdfig sein.
Die Beschwerdekammer kann dann im Fall der Anfechtung uber
beide Fragen in einem Verfahren entscheiden.

Zu den von der Kammer 3.3.1 angestellten Uberlegungen zur

Rechtsposition Dritter bei automatischem Eintritt der
Rechtsfolge des Widerrufs (Nr. 3.8 der Grunde der
Entscheidung T 26/88) ist folgendes auszufihren:

Hat der Patentinhaber trotz Beachtung der gebotenen
Sorgfalt die Fristen nach Artikel .102 (4) und (5) sowie
Regel 58 (5) EPU versaumt, kann er auf Antrag in den
vorigen Stand wiedereingesetzt werden. Zum Schutz
gutglaubiger Dritter sieht Artikel 122 (6) EPU ein
Weiterbenutzungsrecht vor. Aus den Bestimmungen uber die
Weiterbenutzung 1dBt sich kein Argument zugunsten eines
automatischen Rechtsverlusts ableiten. Artikel 122 (1) EPU
spricht von dem Eintritt des Rechtsverlustes und verweist
dabei auf verschiedene Arten der Beendigung des
Verfahrens:
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- die europiaische Patentanmeldung oder ein Antrag wird
zuruckgewiesen;

- die Anmeldung gilt als zuruckgenommen;

- das europdische Patent ist zu widerrufen;

- es tritt der Verlust eines sonstigen Rechts oder

Rechtsmittels ein.

Nichts 148t auf einen Grundsatz schlieBen, der Rechts-
verlust misse méglichst frithzeitig eintreten und Dritte
sollten aus einer Fristversdumnis des Patentinhabers im
Einspruchsverfahren Rechte (das Weiterbenutzungsrecht)
bereits zu einem Zeitpunkt herleiten kénnen, zu dem der
Patentinhaber die ihm zustehenden Rechtsbehelfe noch nicht
ausgeschépft hat. Dies ware auch wenig sinnvoll. Denn ein
Dritter kénnte sich verninftigerweise noch nicht darauf
verlassen, daf das Recht tatsachlich weggefallen ist; er
kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit Sicherheit beurteilen,
ob von der vom Rechtsverlust betroffenen Partei Tatsachen
und Beweise vorgebracht werden, die dazu fihren, daB die

versiumte Handlung als rechtzeitig anzusehen und

gegebenenfalls die Mitteilung Uber den Rechtsverlust

aufzuheben ist. Wenn der Patentinhaber eine fur ihn
ginstige Entscheidung erwirkt, stellt sich die Benutzung
der Erfindung durch deh Dritten als Patentverletzung
heraus. Es kann nicht Zweck der Regelung sein, Dritte zu
derartigen Benutzungshandlungen zu veranlassen, solange
der Rechtsverlust nicht unanfechtbar geworden ist.

Der in der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPU festgestellte
Rechtsverlust wird erst dann unanfechtbar, wenn ein Antrag
auf Entscheidung (Regel 69 (2) EPU) nicht innerhalb der
vorgesehenen Frist gestellt worden oder eine Entscheidung
nach Regel 69 (2) EPU rechtskraftig gewofden ist.

- ceifeun
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Die vorbereitenden Arbeiten zu Regel 69 EPU lassen
erkennen, daB sich die Untergruppe "Ausfihrungsordnung"
schon sehr frih mit den Konsequenzen der Ricknahmefiktion
auseinandergesetzt hat. Ein groBer Teil der Mitglieder der
Arbeitsgruppe war der Ansicht, "daB eine so schwerwiegende
MaBnahme zwangsldufig auf einen BeschluB rechtlicher Art
zuriickgehen milsse, damit die Rechte des Anmelders gewahrt
werden, der innerhalb einer bestimmten Frist Beschwerde
einlegen kénne. Ein solcher BeschluB sei umso notwendiger,
als die Tatsache, da8 die Anmeldung als zuruckgenommen
gelte ... veréffentlicht werde und im guten Glauben _*
handelnde Dritte mit der Verwertung der freigewordenen
Erfindung beginnen kénnten." (Bericht der Untergruppe
"apusfihrungsordnung", September 1970, BR/51/70, S. 13).
Die Untergruppe hat auch auf die Notwendigkeit
hingewiesen, keine Eintragung des Rechtsverlusts im
Patentregister vorzunehmen, solange die Frist zur Stellung
des Antrags auf Entscheidung noch lauft und, wenn der
Antrag auf Entscheidung gestellt wird und eine
Entscheidung ergeht, solange dem Anmelder die Beschwerde

offensteht (Bericht der Untergruppe, November 1970,

BR/68/70, S. 11). Dem Anmelder sollte also bei der
Ricknahmefiktion der Rechtsschutz gewdhrt werden, ohne das
Zwischenbenutzerrechte entstehen.

DaB dem Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Rechtsverlusts
besondere Bedeutung beim Schutz des Vertrauens Dritter
zukommt, wird auch aus den Uberleitungsbestimmungen
deutlich, die Anderungen der Ausfihrungsordnung in
geeigneten Fallen begleiten. Als Beispiel kann auf
Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom

8. Dezember 1988 zur Anderung der Ausfihrungsordnung zum
EPU, ABl. EPA 1989, 2 sowie auf Artikel 2 Nr. 3 des
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Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 zur
Anderung der Gebuhrenordnung, ABl. EPA 1991, 11, 15
verwiesen werden. Danach sind die ginstigeren Bestimmungen
des geadnderten Rechts auf alle zuruckliegenden Féalle
anzuwenden, in denen die "Feststellung des Rechtsverlustes
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses noch
nicht rechtskraftig geworden ist".

Dem Argument, eine Entscheidung Gber den Widerruf kénnte
im Vergleich zu einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPU zu
MiBverstidndnissen fihren, vermag die GroBe Beschwerde-  _
kammer ebenfalls nicht zu folgen. Die direkte Entscheidung
Uber den Widerruf stellt ein Ubersichtliches, einstufiges
Verfahren dar. Die Entscheidung enthdlt bereits eine

Begrundung.

Demgegenuber setzt sich das Verfahren bei der Fiktion der
Rucknahme aus einer nicht mit Grinden versehenen

Mitteilung und einer nachfolgenden Entscheidung Zusammen,
die auf besonderen Antrag ergeht und mit Grinden versehen

ist. Durch die Vorschaltung der Mitteilung soll in jenen

Fallen, in denen die Versaumung der Frist nicht bestritten
wird, eine Begrundung des festgestellten Rechtsverlustes
Uberflissig werden. Andererseits ist dieses zweistufige
Verfahren im Vergleich zur sofortigen Entscheidung
kompliziérter. In jedem Fall bleibt aber das Recht des
Verfahrensbeteiligten auf eine mit Grunden versehene,
beschwerdefdhige Entscheidunq gewahrt. In welchen Fidllen
zundchst eine nicht begrindungspflichtige Mitteilung
(Regel 69 (1) EPU) zu ergehen hat, ist der Entscheidung
durch den Gesetzgeber vorbehalten. Es liegt kein innerer
Widerspruch vor, wenn dieser fur das Erteilungsverfahren
einerseits und fur das als Mehrparteienverfahren
ausgebildete Einspruchsverfahren andererseits
unterschiedliche Regelungen getroffen hat.
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18. Zusammenfassend ist daher festzustellen, daB nach dem
eindeutigen Wortlaut und dem Zusammenhang der Bestimmungen

1 des EPU der Widerruf des europdischen Patents nach Artikel
102 (4) und (5) EPU stets durch eine Entscheidung
auszusprechen ist.

SchluBfolgerung zur ersten Rechtsfrage
19. Die erste Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

"Der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) -
EPU ist in Form einer Entscheidung auszusprechen." '

SchluBfolgerung zur zweiten Rechtsfrage

20. In der Vorlage an die GroBSe Beschwerdekammer wird die
zweite Rechtsfrage nicht als primadre Frage in dem Sinne
gestellt, daB hierzu eine unterschiedliche Praxis der
Beschwerdekammern vorliege; sie wird nur als zusadtzliches
Problem fiir den Fall aufgeworfen, daB der Widerruf des
europaischen Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPU
zunachst durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPU
festgestellt werden mu8. Da die erste Rechtsfrage jedoch
in dem Sinne beantwortet ist, daB die Einspruchsabteilung
eine Entscheidung zu treffen hat, ist im Rahmen dieses
Verfahrens zur zweiten Frage nicht mehr Stellung zu

nehmen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
J. Rickerl P. Gori
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