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Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 17. Dezember 2007
J 3/06 - 3.1.01

(Verfahrenssprache)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:
Vorsitzender:

B. Giinzel

Mitglieder:

W. Sekretaruk, C. Rennie-Smith

Anmelder:

Heitkamp Rail GmbH, et al
Beschwerdefiihrer 1:

Heitkamp Rail GmbH
Beschwerdefiihrer 2:

Dieter Heiland

Stichwort:
Ubergangsbestimmungen/HEITKAMP
Relevante Rechtsnormen:

Artikel: 80, 90 EPU

Regel: 40, 55, 56 EPU

Art. 7 (1) der Akte zur Revision des EPU

Art. 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 tber die Ubergangsbestimmungen
nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPU

Art. 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Anderung des
Ausfuhrungsordnung zum EPU 2000

PLT Art. 5

Relevante Rechtsnormen (EPU 1973):
Artikel: 87 EPU

Regel: 43 (1), 43 (2), 69 EPU
Schlagwort:

"Anwendbarkeit von Regel 56 EPU auf vor deren Inkrafttreten eingereichte Anmeldungen - nein” - "Wirksame
Inanspruchnahme einer Prioritat - nein"

Leitsatz:

Regel 56 EPU ist nur auf europaische Patentanmeldungen anwendbar, die nach dem Inkraftireten des EPU 2000
eingereicht wurden.

Sachverhalt und Antréage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 15. November 2005, mit der der
Antrag der Anmelder/Beschwerdefiihrer auf Zuerkennung des 10. Januar 2004 als Anmeldetag und der Antrag
auf Aufhebung der Feststellung eines Rechtsverlusts beziglich des Prioritétsrechts aus der deutschen
Patentanmeldung 103 01 231.1 zuriickgewiesen wurden.

1. Die Beschwerdefiihrer haben den Antrag auf Erteilung des europdaischen Patents am 10. Januar 2004 gestellt
und die Beschreibung, die Patentanspriiche und 4 Blatt Zeichnungen eingereicht. Die 4 Blatt enthielten die
Figuren 1, 2 (zweimal) und 4, jedoch keine Figur 3. Das Fehlen der Figur 3 wurde bei der Formalpriifung
festgestellt. Nach Hinweis der Eingangsstelle, dass bei fristgerechter Nachreichung der Zeichnung innerhalb
eines Monats der Anmeldetag neu auf den Tag der Einreichung der fehlenden Zeichnung festgesetzt werde (und
damit der beanspruchte Prioritatstag unter Umstanden nicht mehr innerhalb der zwdélfmonatigen Prioritétsfrist
liege), reichten die Beschwerdefiihrer die fehlende Zeichnung Figur 3 fristgerecht ein.



Ill. Im Verfahren vor der Eingangsstelle hatten die Beschwerdefiihrer geltend gemacht, die Eingangsstelle hatte
statt der Regel 43 (2) die Regel 43 (1) EPU 1973 anwenden miissen und den nach dieser Vorschrift fiir eine
Neufestsetzung des Anmeldetags erforderlichen Antrag hatten die Beschwerdefiihrer nicht gestellt. Demzufolge
héatten zwar alle Bezugnahmen in der européaischen Patentanmeldung auf die fehlende Zeichnung als gestrichen
gegolten, der Anmeldetag ware jedoch auf den Tag des Eingangs der Unterlagen, den 10. Januar 2004,
festzusetzen gewesen.

IV. Die Eingangsstelle hat den darauf gerichteten Antrag und den Antrag auf Aufhebung des zwischenzeitlich
festgestellten Rechtsverlusts beziiglich des Prioritatsrechts aus der deutschen Patentanmeldung 103 01 231.1
zuriickgewiesen.

V. Gegen diese am 15. November 2005 zur Post gegebene Entscheidung haben die Beschwerdefihrer mit
Schreiben vom 4. Januar 2006 Beschwerde eingelegt, diese gleichzeitig begriindet und am selben Tag die
vorgeschriebene Beschwerdegebihr bezahlt.

VI. Die zutreffende Anwendung der Regel 43 (2) EPU 1973 durch die Eingangsstelle haben die
Beschwerdefiihrer zunachst auch in ihrer Beschwerdebegriindung in Frage gestellt, diesen Einwand jedoch im
Laufe des Beschwerdeverfahrens im Anschluss an einen Bescheid der Kammer nicht weiterverfolgt. Sie haben
sich zur Stiitzung ihrer Antrage ausschlieRlich auf Regel 56 EPU in der seit dem 13. Dezember 2007 geltenden
Fassung berufen.

VII. Regel 56 EPU in der nun geltenden Fassung sei nach den Ubergangsvorschriften auch auf europaische
Patentanmeldungen anwendbar, die vor deren Inkrafttreten am 13. Dezember 2007 beim Européischen
Patentamt eingegangen seien. Der Verwaltungsrat der Européaischen Patentorganisation habe von seiner in
Artikel 7 (1) der Akte zur Revision des EPU enthaltenen Befugnis Gebrauch gemacht und Ubergangsvorschriften
erlassen. Er habe dabei in Artikel 1 seines Beschlusses vom 28. Juni 2001 iiber die Ubergangsbestimmungen
nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPU u. a. bestimmt, dass der neue Artikel 90 EPU auf die bei seinem
Inkrafttreten anhangigen europdaischen Patentanmeldungen anzuwenden sei. Dies folge an sich schon aus
allgemeinen Erwagungen. Neues Verfahrensrecht sei immer auf nicht abgeschlossene Vorgange anzuwenden.
Hinzu komme in diesem Fall, dass die Ubergangsvorschriften insoweit die Anwendung des neuen Rechts
vorsahen. Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Anderung der
Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 habe unter anderem zum Inhalt, dass die Ausfiihrungsordnung zum EPU
2000 auf alle dem EPU 2000 unterliegenden europaischen Patentanmeldungen anzuwenden sei. Regel 56 EPU
nehme ausdriicklich auf Artikel 90 EPU Bezug. Deshalb sei auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren
ausschlieRlich nach den neuen Vorschriften vorzugehen. Das habe hier zur Folge, dass nach Regel 56 (3) EPU
der 10. Januar 2004 als Anmeldetag erhalten bleibe, da die fehlende, aber in der Priorititsanmeldung enthaltene
Zeichnung fristgerecht innerhalb der vorgeschriebenen Zweimonatsfrist nachgereicht worden sei.

VIIl. Die Kammer hat in ihrer Mitteilung vom 13. September 2007 darauf hingewiesen, dass sie die Auffassung
der Beschwerdefuhrer nicht teilt.

Einen allgemein gultigen Rechtsgrundsatz der Anwendung neuen Verfahrensrechts auf nicht abgeschlossene
Vorgange gebe es nicht. Vielmehr stehe es bei der Anderung von Vorschriften dem Gesetzgeber frei, deren
Geltung fur Altfalle zu beschlieRen oder durch Ubergangsvorschriften differenzierte Regeln aufzustellen. Hier
habe man sich fur Letzteres entschieden.

Regel 56 EPU in der seit dem 13. Dezember 2007 geltenden Fassung sei im hier zu entscheidenden Fall nicht
anwendbar. Soweit es um die Voraussetzungen der Zuerkennung eines Anmeldetages gehe, verweise Regel 56
EPU inhaltlich auf Artikel 80 EPU. Die von den Beschwerdefiihrern herangezogene Vorschrift des Artikel 90 EPU
regele den Umfang der Eingangs- und Formalpriifung. Diese umfasse nach Artikel 90 (1) EPU zwar auch die
Prifung, ob die Anmeldung den Erfordernissen fiir die Zuerkennung eines Anmeldetages genuge. Die
Voraussetzungen fir die Zuerkennung eines Anmeldetages selbst ergében sich aus dieser Vorschrift jedoch
nicht. Diese Voraussetzungen seien in Artikel 80 EPU geregelt, der nur fiir Anmeldungen ab dem 13. Dezember
2007 gelte.

IX. Am 17. Dezember 2007 fand die miindliche Verhandlung vor der Kammer statt. In dieser hielten die
Beschwerdefihrer ihre Argumentation zum Rechtsgrundsatz der allgemeinen Geltung des neuen
Verfahrensrechts fir noch anhangige Altféalle nicht mehr aufrecht.

Die schriftlich vorgebrachten Argumente zur Anwendbarkeit der Regel 56 EPU wurden noch dahin gehend
erganzt, dass Regel 56 EPU ausdriicklich auf Artikel 90 Abs. 1 EPU verweise und damit der Zusammenhang
dieser Vorschriften verdeutlicht werde. Auch sei nach Auffassung der Beschwerdefiihrer zu beriicksichtigen, dass



im vorliegenden Zusammenhang Artikel 90 EPU als lex specialis zu Artikel 80 EPU anzusehen sei, was ebenfalls
fur die Anwendbarkeit von Regel 56 EPU spreche.

X. Die Beschwerdefiihrer beantragten, die Entscheidung der Eingangsstelle vom 15. November 2005 aufzuheben
und der Patentanmeldung 04 000 386.5 mit der nachgereichten Zeichnung Fig. 3 als Anmeldetag den 10. Januar
2004 zuzuerkennen.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Die revidierte Fassung des Europaischen Patentiibereinkommens (EPU 2000) ist am 13. Dezember 2007 in
Kraft getreten. Nachfolgend zitierte Artikel und Regeln ohne Zusatz beziehen sich auf die revidierte Fassung.
Vorschriften mit dem Zusatz "1973" sind die der bis zu dem genannten Zeitpunkt geltenden Fassung des
Europdischen Patentiibereinkommens.

2.1 Artikel 7 (1) der Akte zur Revision des EPU lautet:

Die revidierte Fassung des Ubereinkommens findet auf alle nach ihrem Inkrafttreten eingereichten europaischen
Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente Anwendung. Sie findet nicht auf die bei ihrem Inkrafttreten
bereits erteilten europaischen Patente und auf européaische Patentanmeldungen Anwendung, die in diesem
Zeitpunkt anhangig sind, soweit der Verwaltungsrat der Europaischen Patentorganisation nichts anderes
bestimmt.

2.2 Artikel 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 uber die Ubergangsbestimmungen
nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPU lautet auszugsweise:

Gemal Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Revisionsakte gilt fiir die nachgenannten geénderten und neuen
Bestimmungen des Europaischen Patentiibereinkommens die folgende Ubergangsregelung:

Die Artikel ... 90 ... sind auf die bei ihrem Inkrafttreten anhangigen europaischen Patentanmeldungen und bereits
erteilten europaischen Patente anzuwenden.

2.3 Artikel 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Anderung der
Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 lautet auszugsweise:

Die Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 ist auf alle dem EPU 2000 unterliegenden européischen
Patentanmeldungen, ... anzuwenden.

3. Regel 56 EPU ist nur auf Anmeldungen anwendbar, die nach dem Inkrafttreten des EPU 2000 eingereicht
wurden.

Unter welchen Voraussetzungen eine vor dem Inkrafttreten des EPU 2000 eingegangene europiische
Patentanmeldung den Bestimmungen der Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 unterliegt, ergibt sich nicht
unmittelbar aus dem Beschluss des Verwaltungsrats und muss durch Auslegung bestimmt werden. Hinweise, wie
der Gesetzgeber den Begriff des dem EPU 2000 Unterliegens genau verstanden haben wollte, gibt es in
schriftlicher Form nicht. Hinweise zum Verstandnis der Vorschrift kbnnen jedoch den systematischen
Zusammenhangen enthommen werden.

Die Kammer teilt den Ansatz der Beschwerdefiihrer, dass eine vor dem 13. Dezember 2007 eingegangene
Anmeldung dann im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Regeln der Ausfiihrungsordnung als dem EPU 2000
unterliegend angesehen werden kann, wenn der der Regel, um deren Anwendung es geht, zuzuordnende Artikel
nach Artikel 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 auch auf vor dem 13. Dezember 2007
eingereichte Patentanmeldungen anwendbar ist. Andernfalls wiirden sich nicht zu iberbriickende Widerspriiche
und Regelungsliicken zwischen den anzuwendenden Artikeln des EPU 1973 und den anzuwendenden
Bestimmungen der Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 ergeben, die der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann.
Fir diese Auslegung von Artikel 2 Satz 1 des genannten Beschlusses des Verwaltungsrats in der deutschen
Fassung spricht zudem der insoweit noch eindeutigere Wortlaut dieser Bestimmung in seinen gleichermalRen
verbindlichen englischen und franzésischen Fassungen ("The Implementing Regulations to the EPC 2000 shall



apply to all European patent applications, ..., in so far as the foregoing are subject to the provisions of the EPC
2000."; "Le reglement d'exécution de la CBE 2000 s'applique a I'ensemble des demandes de brevet européen, ...,
dans la mesure ou ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.").

Bei der Prufung, welchem Artikel eine Regel zuzuordnen ist, ist zu beachten, dass eine Regel der
Ausfiihrungsordnung verschiedene Artikel des EPU in ganz unterschiedlicher Weise betreffen kann. Das
Unterliegen im Sinne der Vorschrift kann nicht schon dann vorliegen, wenn eine Regel einen Artikel nur erwahnt.
Von einem Unterliegen ist dagegen dann auszugehen, wenn eine Regel der Ausfiihrungsordnung entsprechend
ihrer allgemeinen Funktion, das EPU "auszufiihren", einen Artikel des EPU 2000 naher bestimmt.

Dies ist im Verhaltnis von Artikel 90 zu Regel 56 EPU nicht der Fall, da Regel 56 EPU nichts zur néheren
Bestimmung des Artikels 90 EPU beitragt. Die Regel 56 EPU nach ihrem systematischen Zusammenhang
zugrunde liegende Vorschrift ist Artikel 80 EPU (Anmeldetag). Artikel 80 EPU gehért zu den Vorschriften, die in
Umsetzung von Artikel 5 PLT geandert wurden. Das Konzept des EPU 1973, wonach man sich bei der
Zuerkennung eines Anmeldetages nur auf dem Europdaischen Patentamt vorliegende Unterlagen stiitzen konnte,
wurde durch ein solches ersetzt, das auch bei den zur Zuerkennung eines Anmeldetags erforderlichen
Unterlagen weitgehende Bezugnahmen erlaubt. Diese Konzepte sind strukturell unterschiedlich.

Artikel 80 EPU enthalt nicht mehr die Voraussetzungen fiir die Zuerkennung eines Anmeldetags im Einzelnen,
sondern nimmt auf die Ausfilhrungsordnung Bezug. Die entsprechende Bestimmung dort ist Regel 40 EPU, die
den weltweiten Standard des Artikels 5 PLT fiir den Mindestinhalt einer Anmeldung fur die Zuerkennung eines
Anmeldetags wiedergibt. Regel 56 (3) EPU gehért ebenfalls zu den in Umsetzung des PLT geanderten
Vorschriften und nimmt ebenfalls das Konzept auf, dass die zur Zuerkennung eines Anmeldetags erforderlichen
Unterlagen nicht sofort kdrperlich vorliegen miissen, sondern durch das Enthaltensein in der Prioritdtsanmeldung
zum Gegenstand des Verfahrens werden. Es handelt sich insoweit um die Umsetzung von Artikel 5 (6) (b) PLT,
wonach es (u. a.) méglich ist, fehlende Zeichnungen ohne Prioritatsverlust nachzureichen, wenn sie bereits in der
Prioritdtsanmeldung enthalten waren.

Offenbar wegen dieses Systemwechsels ist Artikel 80 EPU nicht im Katalog der fir sofort ab Inkrafttreten des
EPU 2000 auch auf anhangige Verfahren anwendbar erklarten Vorschriften enthalten. Folglich sind auch die
dazugehdérigen Regeln nicht anwendbar.

4. Die Argumentation der Beschwerdefiihrer dagegen Uberzeugt nicht:
4.1 Allgemeiner Rechtsgrundsatz der Anwendung neuen Verfahrensrechts auf nicht abgeschlossene Vorgange

Einen solchen Grundsatz gibt es nicht. Bei der Anderung von Vorschriften steht es dem Gesetzgeber frei, deren
Geltung fir Altfalle oder Neufélle zu beschlieRen oder durch Ubergangsvorschriften differenzierte Regeln
aufzustellen. Der Verwaltungsrat hat sich fiir Letzteres entschieden. Hierzu hatte die Kammer in ihrem Bescheid
Stellung genommen und auf diesen Rechtsgrundsatz haben sich die Beschwerdefiihrer in der Folgezeit nicht
mehr berufen.

4.2 Artikel 90 EPU und Regel 56 EPU

Artikel 90 EPU als Verfahrensvorschrift regelt den Umfang der Eingangs- und Formalpriifung. Diese umfasst nach
Artikel 90 (1) EPU auch die Priifung, ob die Anmeldung den Erfordernissen fiir die Zuerkennung eines
Anmeldetages geniigt. Eine inhaltliche Ausgestaltung erfahrt dieser Artikel etwa durch Regel 55 EPU, die das
Vorgehen bei der Eingangspriifung néher erlautert. Dies erfolgt durch Regel 56 EPU im Unterschied dazu gerade
nicht. Allein die Formulierung "Ergibt die Priifung nach Artikel 90 Absatz 1, dass ... Zeichnungen, auf die in der
Beschreibung oder in den Patentanspriichen Bezug genommen wird, offensichtlich fehlen, ... " fihrt deshalb nicht
zur Anwendbarkeit von Regel 56 (1) EPU auf vor deren Inkrafttreten eingereichte Patentanmeldungen. Der
Hinweis, dass eine Prifung stattfindet, ob ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, enthélt keine néhere
Bestimmung daruber, unter welchen Voraussetzungen dies erfolgen kann.

Die materiellen Voraussetzungen enthalt Artikel 80 EPU, der hier mangels Anwendbarkeit der neuen Vorschriften
in der Fassung des EPU 1973 in Verbindung mit Regel 43 (2) EPU 1973 zur Anwendung kommt.

Anmeldetag ist - wie die Eingangsstelle zutreffend festgestellt hat - demzufolge der 18. Februar 2004.



Die Kammer kann sich auch nicht der Auffassung der Beschwerdefiihrer anschlieRen, dass Artikel 90 EPU im
Verhaltnis zu Artikel 80 EPU als lex specialis anzusehen ist. Es liegt zwischen beiden Vorschriften kein
Spezialitatsverhaltnis in dem Sinne vor, dass ausschlieRlich Artikel 90 EPU zur Anwendung kommen wiirde. Die
Artikel regeln jeweils unterschiedliche Sachverhalte, zum einen die Voraussetzungen der Zuerkennung eines
Anmeldetags (Artikel 80 EPU) und zum anderen den Umfang und Einzelheiten der Formalpriifung (Artikel 90
EPU).

5. Die Entscheidung der Eingangsstelle ist demzufolge zutreffend. Den Antrdgen der Beschwerdefiihrer konnte
nicht entsprochen werden.

5.1 Zuriickweisung des Antrags, den urspriinglich eingereichten Unterlagen den 10. Januar 2004 als Anmeldetag
zuzuerkennen

Als Anmeldetag konnte nicht, wie beantragt, der 10. Januar 2004 zuerkannt werden. An diesem Tag sind zwar die
ursprunglichen Unterlagen eingegangen, allerdings nicht vollstandig. Nach Hinweis auf die eintretenden Folgen
haben die Beschwerdefiihrer die fehlende Zeichnung am 18. Februar 2004 nachgereicht; damit war gemaf

Regel 43 (2) EPU 1973 zwingend dieser Tag als Anmeldetag festzusetzen. Der Antrag der Beschwerdefiihrer,
den 10. Januar 2004 als Anmeldetag zuzuerkennen, musste deshalb erfolglos bleiben.

5.2 Zuriickweisung des Antrags auf Aufhebung der Feststellung des Rechtsverlusts beziiglich des Prioritétsrechts

GemaR Regel 69 EPU 1973 stellt das Europaische Patentamt auf Antrag in Form einer Entscheidung fest, dass
ein Rechtsverlust eingetreten ist, wenn dieser eingetreten ist, ohne dass eine Entscheidung Uber die
Zuriickweisung der Europdischen Patentanmeldung ergangen ist. Die Beschwerdefuhrer hatten die Méglichkeit,
gemaR Artikel 87 EPU 1973 ein Prioritatsrecht aus der deutschen Patentanmeldung 103 01 231.1 mit dem
Anmeldetag 15. Januar 2003 innerhalb von zwdlf Monaten nach deren Einreichung in Anspruch zu nehmen.
Diese bis 15. Januar 2004 laufende Frist haben die Beschwerdefihrer nicht eingehalten, da fir ihre europaische
Patentanmeldung zu Recht der 18. Februar 2004 als Anmeldetag festgesetzt worden ist. Der Rechtsverlust
beziiglich des Prioritatsrechts ist somit eingetreten, was von der Eingangsstelle festzustellen war.

6. Dem Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung konnte deshalb nicht entsprochen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.



