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Orientierungssatz:
Regel 107 (2) EPU 1973 regelt die Ermdssigung der
Prifungsgebihr nach Eintritt einer internationalen Anmeldung

in die europdische Phase. Sie ist nicht auf Teilanmeldungen
anwendbar
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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Die am 12. Dezember 2008 eingereichte Beschwerde richtet
sich gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung vom
22. Oktober 2008, mit der ein Antrag des Anmelders auf
Rickzahlung von 50% der gezahlten Priufungsgebihr

zuriickgewiesen wurde.

Die im Verfahren der Beschwerde zu Grunde liegende
Anmeldung 03007811.7 ist eine Teilanmeldung zur
Stammanmeldung 00969502.4, die aus der internationalen

Anmeldung PCT/EP/00010109 hervorging.

1. In der internationalen Anmeldung PCT/EP/00010109

stellte der Anmelder (nunmehr Beschwerdefiihrer im
vorliegenden Verfahren) einen Antrag auf vorlaufige
Prifung gemal Kapitel II des Vertrags iber die
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT 2003) und zahlte die entsprechende
Prifungsgebithr ein. Das Europaische Patentamt (EPA)
war die mit der internationalen vorlaufigen Prifung
beauftragte Behdrde. Mit Bescheid des EPA vom

25. Juli 2001 wurde der Beschwerdefiihrer wegen des
Einwands der Uneinheitlichkeit aufgefordert, eine
zusadtzliche Prifungsgebihr einzuzahlen oder die
Anspriche einzuschranken, da zwei Erfindungen

beansprucht wurden.

Der Beschwerdefihrer entrichtete am 9. August 2001

die angeforderte (zweite) Priufungsgebihr.

Der am 10. September 2001 erstellte Priifungsbericht

behandelte dementsprechend beide Prifungsgegenstande.
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2. Die internationale Anmeldung PCT/EP/00010109 trat am

14. Mai 2002 unter Anmeldenummer 00969502.4 in die
europadische Phase ein. Der Anmeldung lagen geanderte

neue Ansprliche zu Grunde.

Mit Bescheid vom 18. Oktober 2002 teilte die
Prifungsabteilung dem Beschwerdefihrer mit, dass der
in der internationalen Phase erhobene Einwand der
Uneinheitlichkeit aufrecht erhalten bleibe und die
zu streichende Gruppe von Erfindungen in einer

Teilanmeldung weiter verfolgt werden konne.

Der Beschwerdefihrer beschrankte den Gegenstand des
Verfahrens entsprechend diesem Bescheid und erhielt
antragsgemal zu diesem Gegenstand mit zum Teil
geanderten Anspriichen ein Patent erteilt. In diesem
Verfahren wurde gemdB Regel 107 (2) EPU 1973 eine

ErmadRigung der Prifungsgebihr von 50% gewahrt.

Am 4. April 2003 reichte der Beschwerdefithrer zur
Stammanmeldung 00969502.4 die vorliegende Teilanmeldung
mit der Anmeldenummer 03007811.7 ein. Die Prifungsgebiihr
in Hohe von € 1430 wurde am 4. April 2003 und 22. Mai
2003 entrichtet.

Mit Schreiben vom 4. August 2003 beantragte der
Beschwerdefilthrer die Rickzahlung verschiedener Geblihren
und hilfsweise die Riickerstattung von 50% der
Prifungsgebtihr in Hohe von € 715,00. Da der
Beschwerdefilthrer in der internationalen Anmeldung zwei
volle Prifungsgebihren bezahlt habe, sei die
Prifungsgebtihr in der Teilanmeldung ebenfalls zu

reduzieren.
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Mit Schreiben vom 5. Februar 2004 machte der
Beschwerdefilthrer den zuvor gestellten Hilfsantrag zur
Rickerstattung von 50% der Prifungsgebihr zum

Hauptantrag.

Mit Schreiben vom 25. August 2004 teilte der
Formalpriifer dem Beschwerdefithrer mit, dass die in

Regel 107 (2) EPU 1973 in Zusammenhang mit Artikel 12 (2)
der Gebilthrenordnung (im Folgenden: GebO 2003) gewahrte
ErmaBigung von 50% der Prifungsgebiihr nicht auf
Teilanmeldungen anwendbar sei und daher dem Antrag nicht

stattgegeben werden konne.

Hierauf bat der Beschwerdefihrer mit Schreiben wvom

20. Januar 2005 um Uberpriifung der mitgeteilten
Rechtsauffassung, da sich die Teilanmeldung auf einen
Gegenstand beziehe, fir den bereits im vorgegangenen
internationalen vorlaufigen Prifungsverfahren eine
(zweite) internationale Prifungsgebithr entrichtet worden

sei.

Mit Schreiben vom 26. Januar 2006 wies der
Beschwerdefihrer ergdnzend darauf hin, dass Regel 107 (2)
EPU 1973 anwendbar sein diirfte, da das EPA auch fir die
Teilanmeldung das ausgewahlte Amt sei und beantragte

hilfsweise eine beschwerdefahige Entscheidung.

Mit der auf 28. Marz 2008 datierten Mitteilung nach
Artikel 113(1) EPU 1973 begriindete der Formalpriifer die
Auffassung der Prifungsabteilung eingehend, warum

Regel 107 (2) EPU 1973 in Verbindung mit Artikel 12(2)
GebO 2003 nur auf die Stammanmeldung, nicht aber auf die

hierzu eingereichte Teilanmeldung anzuwenden sei.
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In seiner Erwiderung vom 7. April 2008 vertiefte der
Beschwerdefiihrer seine Rechtsausfiihrungen und beantragte
den Erlass einer beschwerdefahigen Entscheidung, sofern

die Prifungsabteilung seiner Ansicht nicht folge.

Mit ihrer auf den 22. Oktober 2008 datierten
Entscheidung wies die Prifungsabteilung den Antrag auf
Erstattung von 50% der nach Artikel 94 (2) EPU 1973

entrichteten Prifungsgebiihr zurick.

In den Entscheidungsgrinden fihrte die Prifungsabteilung
aus, dass Regel 107 (2) EPU 1973 in Verbindung mit
Artikel 12(2) GebO 2003 sich ausschlieRlich auf das
Verfahren vor dem EPA bezbdgen, wenn die internationale
Anmeldung in die europdische Phase eingetreten sei und
das EPA einen internationalen vorlaufigen
Prifungsbericht erstellt habe. Diese Vorschriften féanden
daher ausschlieBlich auf die Stammanmeldung Anwendung,
nicht aber auf die hierzu eingereichte Teilanmeldung.
Diese sei als rein europédische Anmeldung zu betrachten,
auch wenn die Stammanmeldung auf einer internationalen
Anmeldung beruhe. Die europdische Teilanmeldung habe
keinen Bezug zur internationalen Wurzel der
Stammanmeldung. Fir eine Reduzierung der Prifungsgebiihr
in der Teilanmeldung gebe es im EPU keine
Rechtsgrundlage. Eine Anderung der Gesetzeslage habe
sich auch nicht durch das Inkrafttreten des EPU 2000

ergeben.

Mit auf 9. Dezember 2008 datiertem Schreiben legte der
Beschwerdefihrer am 12. Dezember 2008 Beschwerde gegen
die Entscheidung der Prifungsabteilung vom 22. Oktober
2008 ein, erteilte Auftrag zur Abbuchung der

Beschwerdegebiihr und begriindete die Beschwerde.
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Der Beschwerdefiihrer beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben, den Betrag in Hohe von 50% der
Prifungsgebthr, d.h. € 715,00 zurickzuerstatten, die
Beschwerdegebithr zuriickzuerstatten und hilfsweise,

Termin zur mindlichen Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begriindung seiner Antradge wiederholte der
Beschwerdefilhrer seine in seiner Erwiderung vom 7. April
2008 gemachten Ausfihrungen. Zur Anwendung von

Regel 107 (2) EPU 1973 auf alle Fidlle, in denen ein
Priifungsbericht sich auf einen im internationalen
Prifungsverfahren erstellten Prifungsbericht stiitzen
konne, verwies der Beschwerdefihrer auf den Wortlaut
dieser Vorschrift. Die Entscheidung verneine zu Unrecht
einen Bezug zur Wurzel der internationalen Anmeldung, da
die Teilanmeldung auf die Stammanmeldung und damit auch
auf die internationale Anmeldung Bezug nahme.

Regel 107 (2) EPU 1973 sei daher unmittelbar anwendbar.

Selbst wenn die Beschwerdekammer die Auffassung
vertreten sollte, dass eine Rickerstattung in Hoéhe wvon
50% der Prifungsgebihr auf der Grundlage des EPU nicht
gerechtfertigt sei, dann sei dem gestellten Antrag
gleichwohl aus dem Grundsatz von Treu und Glauben
stattzugeben. Das EPA habe die in der internationalen
Phase versandte Aufforderung (Formblatt PCT/IPEA/405)
zur Einschrankung der Anspriche oder zur Zahlung
zusatzlicher Geblihren fehlerhaft abgefasst. Es lage auf
der Hand, dass sich ein Anmelder zur Zahlung der
zusatzlichen, nicht unerheblichen Prifungsgebihr nur
dann entschlieBe, wenn er in den Genuss der in der
Geblihrenordnung festgelegten GeblihrenermaBigung komme.

Wenn es gangiger Praxis des EPA entsprechen sollte,
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diese GeblhrenermaBigung fir eine spatere
Weiterverfolgung der uneinheitlichen Teile in dann
notgedrungener MaBen einzureichenden Teilanmeldungen
nicht zu gewdahren, hédtte es in einem solchen Formblatt
der Aufnahme eines entsprechenden Warnhinweises bedurft.
Das Fehlen eines solchen Warnhinweises begriinde einen
Verstoll gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, was
dariiber hinaus auch eine Rlckerstattung der

Beschwerdegebiihr rechtfertige.

In der Mitteilung der Beschwerdekammer vom 21. April
2009 wies die Kammer daraufhin, dass sie in ihrer
Entscheidung J 14/07 vom 2. April 2009 entschieden habe,
dass Regel 107 (2) EPU 1973 nicht auf Teilanmeldungen
anwendbar sei und dass die Kammer ohne ausdrickliche
Gesetzesgrundlage kein Ermessen habe, eine
GeblihrenermaBigung deshalb zu gewadahren, weil bei einer
ahnlichen, aber nicht identischen prozessualen Situation

eine ErmaBigung zu gewahren ist.

Mit Schreiben vom 4. Mai 2009 wies der Beschwerdefihrer
darauf hin, dass abweichend vom Sachverhalt in der
Entscheidung J 14/07 vom 2. April 2009 im
internationalen Prifungsverfahren zur im vorliegenden
Verfahren mafBgebenden Stammanmeldung zweili internationale
vorlaufige Priufungsgebthren entrichtet, aber die
Rickerstattung von 50% nur flir eine der Priifungsgebiihren

gewahrt worden sei.

Die Beschwerde sei nicht dahin zu verstehen, dass die
Kammer irgendein Ermessen ausschopfen solle. Es gehe
vielmehr darum, mit der Beschwerde die Rechtsgrundlage
fiir eine analoge Anwendung der Regel 107 (2) EPU 1973 in

Verbindung mit der Gebilihrenordnung zu schaffen.
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Die Rickzahlung der Beschwerdegebithr werde nicht darauf
gestitzt, dass das EPA als mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragte Behdrde einen Fehler
gemacht habe, sondern darauf, dass das EPA
verfahrensfehlerhaft nicht die 50%ige ErmaBigung der

Prifungsgebihr gewdhrt habe.

Der Beschwerdefiihrer hielt seinen hilfsweise gestellten
Antrag auf mindliche Verhandlung aufrecht und beantragte
auBerst hilfsweise, die Frage der analogen Anwendbarkeit
der Regel 107 (2) EPU 1973 der GroRen Beschwerdekammer

vorzulegen.

In ihrem Ladungsbescheid vom 3. Juli 2009 wies die
Kammer daraufhin, dass die in der internationalen Phase
gezahlte zweite Prifungsgebithr wohl nicht geeignet sei,
die in der Entscheidung J 14/07 vom 2. April 2009
angefithrte gesetzessystematische Einordnung der

Regel 107 (2) EPU in Frage zu stellen. Eine analoge
Anwendung dieser Vorschrift setze voraus, dass eine
gesetzliche Regelungslicke bestiinde. Im Hinblick auf die
ausdrickliche Erwahnung von Teilanmeldungen in

Artikel 10(2) GebO zur Ermaligung der Recherchengebihr,
konne nicht davon ausgegangen werden, dass der
Gesetzgeber ibersehen habe, eine ErmaBigung der

Prifungsgebthr in Teilanmeldungen zu erwagen.

In seinen beiden Schriftsdtzen vom 7. und 11. September
2009 zur Vorbereitung der miindlichen Verhandlung verwies
der Beschwerdefihrer auf Textstellen im "Minchner
Kommentar" (25. Lieferung, Ko&éln, Oktober 2002,
Kommentierung zu Artikeln 150 bis 158 EPU, Antrag auf

europaische Sachprifung, Erlauterung 11) und im Handbuch
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begrindet von Dr. Gunter Gall "Die europaische
Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort" (K&ln,
6. und 7. Auflage, jeweils Kapitel IX, 4. mit der
Uberschrift "Die ErmdBigung der Priifungsgebithr in der
regionalen Phase"). Im Minchener Kommentar werde
festgestellt, dass die ErmadBigung nach Regel 107 (2) EPU
1973 im Hinblick auf die Arbeitszeitersparnis des
Priifers gewahrt werde, da dieser in der Regel auch den
internationalen vorlaufigen Prifungsbericht erstellt
habe. Im weiter zitierten Handbuch werde festgestellt,
dass die ErmaRigung der Prifungsgebiihr auch bei einer
aus einer Euro-PCT-Anmeldung hervorgegangenen
Teilanmeldung gegeben sein sollte. Regel 107 (2) EPU 1973
sei daher unmittelbar und nicht analog auf den
vorliegenden Fall anwendbar. Nach dem Wortlaut dieser
Vorschrift, komme es nur darauf an, dass das Europaische
Patentamt ein internationales vorlaufiges
Prifungsverfahren zu zwei Gegenstadnden durchgefiihrt habe
und der zweite gepriifte Gegenstand in der vorliegenden
Anmeldung verfolgt werde. Dass es sich hierbei um eine
Teilanmeldung handele, sei ohne Belang. Diesbeziiglich
berief sich der Beschwerdefihrer auf Artikel 11 (3) PCT,
wonach "jede internationale Anmeldung, die die
Erfordernisse der Ziffern 1 bis 1ii des Absatzes 1
erfiille und der ein internationales Anmeldedatum
zuerkannt worden sei, ... 1n jedem Bestimmungsstaat die
Wirkung einer vorschriftsmdBigen nationalen Anmeldung
habe". Hieraus ergebe sich, dass ein internationales
vorlaufiges Prifungsverfahren nur im Rahmen einer PCT-
Anmeldung durchgefihrt werden kénne. Diese Anmeldung
kénne man in der internationalen Phase nicht teilen oder
im internationalen Stadium anderweitig fortsetzen.
Artikel 10(2) GebO 2003 miisse die Teilanmeldung und die

Nachanmeldung nur deshalb gesondert ansprechen, weil
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eine Teilanmeldung oder eine Nachanmeldung nach Regel 15

EPU 1973 keine Prioritidt beanspruche.

Regel 107 (2) EPU 1973 gewidhre eine ErmidRigung der
Prifungsgebthr, weil sich durch die internationale Phase
der Arbeitsaufwand fliur das EPA im Prifungsverfahren
verringere und die Prifungsakte in der europadischen
Phase im Allgemeinen demselben Prifer zugeteilt werde,
der bereits die internationale vorlaufige Prifung
durchgefihrt habe. Sinn und Zweck dieser Regelung
erfasse auch den Sachverhalt der hier vorliegenden

Teilanmeldung.

In der am 6. Oktober 2009 durchgefiihrten miindlichen
Verhandlung erlauterte der Beschwerdefiihrer seinen
schriftlichen Vortrag und stellte klar, dass er in
erster Linie auf die unmittelbare und nur hilfsweise auf

die analoge Anwendung der Regel 107 (2) EPU 1973 abstelle.

Der Regelungsumfang von Regel 107 (2) EPU 1973 sei nicht
nach ihrer systematischen Stellung im EPU, sondern nach
Sinn und Zweck dieser Vorschrift auszulegen. Regel 107 (2)
EPU 1973 beziehe sich nicht auf Erfordernisse bei
Eintritt der internationalen Anmeldung in die
europadische Phase. Es miisse lediglich Identitat der
Gegenstande, nicht aber Identitdt der Verfahren gegeben
sein. Als Auslegungsregel misse zudem Artikel 31 (1) des
Wiener Ubereinkommens iiber das Recht der Vertriage (WUV)
herangezogen werden. Eine dementsprechende Auslegung
nach Treu und Glauben und im Lichte des Zieles und des
mit Regel 107 (2) EPU 1973 angestrebten Zweckes ergebe
eine unmittelbare Anwendung dieser Vorschrift auf
Prifungsgebihren in Teilanmeldungen, wenn der Gegenstand

bereits in der internationalen Phase geprift wurde und
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hierfiir wadhrend der internationalen Phase eine
Prifungsgebihr entrichtet worden sei. Aus Artikel 34 (3)
PCT ergebe sich, dass die Vater des PCT die Moglichkeit
des Einreichens einer Teilanmeldung in der nationalen
oder regionalen Phase einer internationalen Anmeldung im
Sinn gehabt hatten. Die Anordnung der Zahlung einer
zusatzlichen Prifungsgebihr in der internationalen Phase
wiirde den Anmelder bestrafen, wenn er den als
uneinheitlich beanstandenden Gegenstand in einer
Teilanmeldung verfolge und eine weitere volle
Priifungsgeblihr in der europdischen Phase entrichten
miisse. Der Regelung in Artikel 34(3)a) PCT hatte es gar
nicht bedurft, wenn der internationale Anmelder bei
Einreichung einer Teilanmeldung gebithrenrechtliche
Nachteile im Vergleich zu den Geblihren in der regionalen
Phase haben wiirde. Ein gewissenhafter Anwalt konne bei
einer solchen Auslegung nach Erhalt einer Aufforderung
gemal Artikel 34(3)a) PCT seinem Mandanten nicht raten,
eine weitere Prifungsgebiithr zu entrichten. Regel 107 (2)
EPU 1973 miisse in Anwendung des Wiener Ubereinkommens
iber das Recht der Vertradge in diesem Kontext und

Zusammenhang ausgelegt werden.

Der Beschwerdefihrer iberreichte in der mindlichen
Verhandlung zur Vorlage an die Grofe Beschwerdekammer
eine schriftlich formulierte Rechtsfrage, die als Anlage
zur Niederschrift genommen wurde und die wie folgt

lautet:

Ist die Priifungsgebiihr nach Regel 107 EPU 1973 in
Verbindung mit Artikel 12(2) Gebilihrenordnung in der
Fassung vom 3. Januar 2002 auch fir Teilanmeldungen zu
ermdBigen, die einen Gegenstand betreffen, filir den das

EPA einen internationalen vorldufigen Priifungsbericht
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erstellt hat, insbesondere wenn dieser Gegenstand nach
Beanstandung der mangelnden Einheitlichkeit und erst
nach Zahlung einer weiteren internationalen vorldufigen
Priifungsgebiihr in den internationalen vorl&dufigen

Priifungsbericht einbezogen wurde?

Der Beschwerdefihrer stellte in der mindlichen

Verhandlung abschlieRBend folgende Antrage:

1. Die angefochtene Entscheidung aufzuheben,

2. den Betrag in HOhe von 50% der Prifungsgebihr, d.h.

€ 715,00 zurickzuerstatten und

3. hilfsweise der Grofen Beschwerdekammer die als Anlage
zur Niederschrift tber die mindliche Verhandlung

Uberreichte Rechtsfrage vorzulegen.

Entscheidungsgrinde

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde entspricht den Voraussetzungen der
Artikel 106 bis 108 in Verbindung mit Regel 99 EPU und

ist daher zuléassig.

Begriindetheit der Beschwerde

C2323.D

Ein Rickzahlungsanspruch in Hohe von 50% der
Prifungsgebihr besteht, wie weiter unten néher
ausgefiihrt, nicht, da der Beschwerdefiihrer

mit der Zahlung der vollen Priifungsgebiihr den
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geschuldeten Betrag entrichtet hat und ein

Rickzahlungstatbestand somit nicht gegeben ist.

Unmittelbare Anwendbarkeit von Regel 107 (2) EPU

C2323.D

Der Beschwerdefihrer stiitzt seine Beschwerde auf die zum
Zeitpunkt der Zahlung der Prifungsgebiithr geltenden
Vorschriften, insbesondere Regel 107 (2) EPU 1973 und
12(2) GebO 2003. Die Kammer stimmt der grundsatzlichen
Anwendbarkeit dieser Vorschriften des EPU 1973 aus

folgenden Uberlegungen zu:

Gem&R Artikel 94 (3) EPU 1973 gilt eine Patentanmeldung
als zurickgenommen, wenn ein Prifungsantrag nicht
rechtzeitig gestellt wird. Der Status und rechtliche
Fortbestand der vorliegenden Patentanmeldung war daher
kraft Gesetzes davon abhdngig, ob ein wirksamer
Prifungsantrag in der Frist des Artikels 94 (2) EPU 1973
gestellt worden war. Die Zahlung der Prifungsgebiihr am
22. Mai 2003 erfolgte fristgerecht. Der vom Anmelder bei
Einreichen der Anmeldung gestellte Prufungsantrag wurde
damit gemdB Artikel 94 (2) EPU 1973 wirksam und konnte
gemall Satz 3 dieser Vorschrift nicht mehr zurtckgenommen
werden. Der rechtliche Status der Anmeldung war damit
kraft Gesetzes entsprechend Artikel 94 EPU 1973 zu

diesem Zeitpunkt abschlieRend festgelegt.

Da die Ubergangsvorschriften zum EPU 2000 keine
Rickwirkung auf abgeschlossene prozessuale Sachverhalte
anordnen, sind daher die Voraussetzungen fir einen
wirksamen Prifungsantrag dem zum 22. Mai 2003 geltenden

Recht zu entnehmen.



- 13 - J 0001/09

Hinsichtlich der malgebenden HoOhe der zu zahlenden
Prifungsgebtihr hat dariiber hinaus der Beschluss des
Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Anderung der
Geblihrenordnung in Artikel 2(3) (ABl1. EPA 2007, 10) eine
Rickwirkung der revidierten Gebilthrenordnung ausdriicklich
ausgeschlossen, indem dort bestimmt wurde, dass filr
Gebihrenzahlungen, die vor dem 13. Dezember 2007
vorgenommen wurden, die bis dahin in Kraft gewesene

Gebihrenordnung weiter gilt.

4. Artikel 2 Nr. 6 der zum 22. Mai 2003 glltigen GebO 2003
setzte die gemdB Artikel 94 (1) (2) EPU 1973 zu zahlende
Prifungsgebihr auf € 1430,00 fest. Die von dem
Beschwerdefiihrer bis zum 22. Mai 2003 insgesamt bezahlte
Prifungsgebiithr in Hohe von € 1430,00 entsprach daher der

zu diesem Zeitpunkt geschuldeten Prifungsgebihr.

5. Der Beschwerdefiithrer stiitzt seinen Anspruch auf
Rickzahlung von 50% der Prifungsgebiihr auf die Anwendung
der Regel 107 (2) EPU 1973 in Verbindung mit Artikel 12(2)
GebO 2003 und macht damit eine Uberzahlung in Hoéhe von
€ 715,- geltend.

Diese Vorschriften kdnnten zwar gemdR den obigen
Ausfihrungen grundsatzlich im vorliegenden Fall
anzuwenden sein, da sie zum 22. Mai 2003 Guiltigkeit
hatten, begrinden aber den geltend gemachten

Rickzahlungsanspruch nicht.

MaBgebende Auslegung von Regel 107 (2) EPU 1973

6. Artikel 12 (2) GebO 2003 legt nur die HoOhe der ErmaRigung

der Prifungsgebihr auf 50% fest, verweist aber

C2323.D
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hinsichtlich der Voraussetzungen, wann die ErmaRigung zu

gewdhren ist, auf Regel 107 (2) EPU 1973.

Dem Beschwerdefiihrer ist zuzustimmen, dass der Wortlaut
der Regel 107 (2) EPU 1973 nicht auf eine spezifische
prozessuale Situation abstellt und als Voraussetzung fir
eine ErmaRigung nur eine Identitat des zu prifenden
Gegenstands mit dem Gegenstand des internationalen
vorlaufigen Prifungsberichts voraussetzt. Die Vorschrift
wlirde ihrem Wortlaut nach einen allgemeinen Tatbestand
zur GeblhrenermalBigung normieren und wirde alle unter
dem EPU méglichen Anmeldeverfahren, einschlieBlich
Teilanmeldungen und Verfahren nach Regel 15 EPU 1973,
betreffen.

Wie die juristische Kammer in ihrer Entscheidung J 14/07
vom 2. April 2009 (Nr. 3 der Entscheidungsgriinde)
bereits festgestellt hat, bildet Regel 107 EPU 1973 mit
seinen Absatzen 1 und 2 einen Sinnzusammenhang und muss
im Zusammenhang mit den Ubrigen Vorschriften dieses
Kapitels im Hinblick auf den Eintritt der
internationalen Anmeldung in die européadische Phase

gelesen werden.

Ein Sinnzusammenhang zwischen beiden Absadtzen ergibt
sich daraus, dass in Absatz 1 die bei Eintritt in die
europaische Phase zu zahlenden Gebiihren aufgefihrt
werden und die Frist zur Stellung des Prifungsantrag
geregelt wird. Gegenstand des Prifungsantrags ist aber
der zu erstellende Prifungsbericht, dessen Geblhr sich
nach Absatz 2 ermaRigt, wenn das EPA den vorlaufigen
internationalen Prifungsbericht fir diesen Gegenstand
erstellt hat. Es ware daher sinnwidrig, Absatz 2 dieser

Vorschrift losgeldst von dem in Absatz 1 vorausgesetzten
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Eintritt einer internationalen Anmeldung in die

regionale Phase auszulegen.

Zum Zusammenhang mit den iUbrigen Vorschriften lasst sich
Folgendes feststellen. Regel 107 EPU 1973 steht im
Neunten Teil der Ausfihrungsordnung, der die
Vorschriften zum zehnten Teil des EPU ausgestaltet und
die Uberschrift "Internationale Anmeldung nach dem
Vertrag liber die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens" trigt. Regel 107 EPU 1973
enthdlt wiederum die amtliche Uberschrift "Das
FEuropdische Patentamt als Bestimmungsamt oder
ausgewdhltes Amt - Erfordernisse flir den Eintritt in die
europdische Phase". Dementsprechend regelt Absatz 1 der
Regel 107 EPU 1973, welche Unterlagen und welche
Geblihren bei Eintritt in die europaische Phase

vorzulegen bzw. zu entrichten sind.

Wenn Regel 107 (1) EPU 1973 die spezifische prozessuale
Situation bei Eintritt einer internationalen Anmeldung
betrifft, muss auch Absatz 2 der Regel 107 EPU 1973 in
diesem gesetzlichen Kontext gelesen werden und kann
nicht als allgemeine Anordnung zur GeblUhrenermalfigung in

allen Verfahrensarten ausgelegt werden.

Der Anmelder beruft sich zur Unterstitzung seiner
Ansicht auf die Literaturstelle in "Die europaische
Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort" (siehe
oben Punkt IX). Unter der jeweiligen Uberschrift
"ErmdBigung der Priifungsgebiihr in der regionalen Phase"

findet sich folgende Anmerkung:

"Bei Uneinheitlichkeit besteht der Anspruch auf

ErmédBigung nur, wenn sich der internationale vorldufige
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Priifungsbericht auf den Teil der Anmeldung bezieht, der
auch in der regionalen Phase beim EPA der Sachpriifung

unterliegt”.

Dieser Satz bezieht sich eindeutig auf die prozessuale
Situation bei Eintritt in die regionale Phase und

wiederholt im ibrigen nur die in Regel 107 (2) EPU 1973
genannte Einschrankung. Erst der nachste Satz bezieht

sich auf Teilanmeldungen und lautet:

"Die ErmdBigung der Priifungsgebiihr sollte unter
Berilicksichtigung dieser Voraussetzung auch bei einer aus
einer Euro-PCT-Anmeldung hervorgegangenen Teilanmeldung

gegeben sein’”.

Die Verwendung des Ausdrucks "sollte" zeigt auf, dass
der Verfasser nicht von einer eindeutigen Rechtslage
ausgeht, sondern die Anwendung dieser Vorschrift als
persdnliche Rechtsmeinung flir geboten halt. Eine
juristische Argumentation, warum diese Vorschrift in
welcher Weise (unmittelbar oder analog) anzuwenden ist,

findet sich an dieser Stelle nicht.

Wirde der Wortlaut in Regel 107 (2) EPU 1973 als eine
solche allgemeine Anordnung auszulegen sein, hatte er
nicht in Regel 107 (2) EPU 1973 aufgenommen werden diirfen,
sondern miisste aus gesetzessystematischen Griinden eine

Vorschrift der Geblihrenordnung bilden.

Aus der Tatsache, dass der Gesetzgeber fiir die
ErmdRigung der Recherchengebiihr eine solche allgemeine
Anordnung ausdriicklich in Artikel 10(2) GebO 2003
getroffen hat, ergibt sich auch, dass die systematisch

davon abweichende Regelung zur Prifungsgebiithr in
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Regel 107 (2) EPU 1973 nicht "versehentlich" bei den
Vorschriften zum Eintritt der internationalen Anmeldung
in die europaische Phase erfolgte, sondern einen
spezifischeren Regelungsgehalt haben muss. Der Einwand
des Beschwerdefihrers, dass die ErmaBigung der
Recherchengebithr in Artikel 10(2) GebO 2003 hinsichtlich
der Teilanmeldungen nur deshalb gesondert angesprochen
wird, weil bei einer Teilanmeldung oder einer
Nachanmeldung nach Regel 15 EPC 1973 keine Prioritat
beansprucht wird, kann nach Auffassung der Kammer an der
gesetzessystematischen Einordnung der Regel 107 (2) EPU
1973 als eine auf ein spezifisches Verfahren bezogene
Norm in Kontrast zu Artikel 10(2) GebO 2003 als

allgemein anzuwendende ErmaBigungsnorm nichts andern.

Der Beschwerdefilhrer macht die unmittelbare Anwendung
der Regel 107 (2) EPU 1973 in der vorliegenden
Teilanmeldung geltend, begrindet dies aber auch damit,
dass er flir den beanspruchten Gegenstand im
internationalen Prifungsverfahren eine weitere
Prifungsgebuhr bezahlt habe. Beil einer unmittelbaren
Anwendung von Regel 107(2) EPU 1973 auf Teilanmeldungen
ware aber dieses Erfordernis gar keine Voraussetzung fir
die Gewadhrung einer Ermaligung. Die Kammer ware nicht
befugt, dieses zusatzliche Erfordernis ohne gesetzliche
Grundlage in die Vorschrift "hineinzulesen". Beginstigt
ware bei einer weiten Auslegung dann auch eine
Teilanmeldung, wie sie der Entscheidung J 14/07 vom

2. April 2009 zu Grunde lag. In der betreffenden
internationalen Anmeldung war zwar der Einwand der
Uneinheitlichkeit erhoben worden, musste aber keine
zweite Prifungsgebiihr gezahlt werden. Dieser
Teilanmelder kame also in den Genuss zweier ErmaRigungen

(ndmlich in der Stamm- und Teilanmeldung), obwohl er nur



- 18 - J 0001/09

eine Prifungsgebihr in der internationalen Phase der

Stammanmeldung bezahlt hat.

9. Die unmittelbare Anwendung von Regel 107 (2) EPU auf alle
Verfahren, in denen der Priifungsgegenstand schon
Gegenstand einer internationalen vorlaufigen Prifung
nach PCT war, wirde schlieRlich dazu fihren, dass alle
Teilanmeldungen erster und folgender Generationen, die
auf einen in einer internationalen Anmeldung gepriften
Gegenstand beruhen, eine ErmaRigung beanspruchen kénnten,
unabhangig davon, ob sie auf einer "freiwilligen" oder
im Hinblick auf einen Einwand der mangelnden
Einheitlichkeit erfolgten Teilung beruhen und damit
unabhangig davon, ob in der internationalen Phase eine
weitere Prifungsgebiihr entrichtet wurde. Diese
"freiwilligen" Teilungen waren im Vergleich zu
"freiwilligen" Teilungen aus europaischen
Direktanmeldungen begiinstigt, da flir letztere keine
GeblihrenermaBigung statuiert ist, obwohl auch in diesen
Verfahren in der Regel der Prifungsbericht schon auf
einen vom EPA in der Stammanmeldung erstellten
Prifungsbericht aufbauen wird. In der miindlichen
Verhandlung raumte der Beschwerdefihrer ein, dass
"freiwilligen" Teilanmeldungen zu Stammanmeldungen, die
aus einer internationalen Anmeldung entstanden sind, die
GeblhrenermaBigung nicht zukomme, weil hinsichtlich
dieser Gegenstande keine zusatzlichen Gebiithren in der
internationalen Prifung entrichtet werden mussten. Eine
solche zuséadtzliche Einschrankung enthalt der Wortlaut
von Regel 107 (2) EPU aber nicht und dirfte, wie bereits
weiter oben festgestellt, mangels gesetzlicher Grundlage
nicht von der Kammer hineingelesen werden. Die von dem
Beschwerdefilthrer geltend gemachte weite Auslegung der

Regel 107 (2) EPU 1973 wiirde ohne diese Einschrankung als
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generelle Norm somit zu unbilligen Ergebnissen fihren

und ist daher nach Auffassung der Kammer unzutreffend.

Der Beschwerdefiithrer berief sich zur Unterstiitzung
seiner Auslegung auf die in Artikel 31 (1) des Wiener
Abkommen iiber das Recht der Vertridge (WUV) festgelegten
Auslegungsregeln und leitete daraus ab, dass eine
Auslegung nach Treu und Glauben und in Zusammenhang mit
den Ubrigen Vorschriften im Licht des Zieles und Zweckes

einer Vorschrift erfolgen miisse.

Wie oben unter Punkt 6 bereits dargelegt, hat die Kammer
jedoch die vom Beschwerdefiihrer geforderte Auslegung der
Regel 107 (2) EPU 1973 nach deren Kontext und

Zusammenhang mit anderen Vorschriften beachtet.

Auch das vom Beschwerdefiihrer herangezogene Kriterium
von Treu und Glauben liegt der von der Kammer
getroffenen Auslegung zu Grunde, wenn die Kammer, die
vom Beschwerdefithrer geforderte weite Auslegung ablehnt,
da diese zu unbilligen Ergebnissen im Hinblick auf die
moéglichen Fallgestaltungen bei Einreichen wvon
Teilanmeldungen fihren wiirde (siehe oben Punkt 9). Die
Kammer sieht auch keine Unbilligkeit darin, dass fur
einen in der internationalen Phase gepriften Gegenstand
in einer Stammanmeldung, nicht aber in einer
Teilanmeldung eine ErmaRigung gewahrt wird, da die
Teilanmeldung rechtlich eine selbststandige europaische
Anmeldung ist. So hat die Grofe Beschwerdekammer in
ihrer Entscheidung G 1/05 (ABl1l. EPA 2008, 271, Nr. 3.1

der Entscheidungsgriinde) Folgendes festgestellt

"Nach Artikel 76 (1) EPU hat der Gesetzgeber die

Ausscheidung eines Gegenstands aus einer Stammanmeldung,
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anders als z. B. im deutschen Patentrecht, nicht als
Verfahrenserkldrung gestaltet, durch die ein bisher
einziges Anmeldeverfahren in zwel Verfahren aufgespalten
wird, die sich beide in dem prozessualen Verfahrensstand
befinden, den die urspriinglich einzige Anmeldung
erreicht hatte (Schulte, "Patentgesetz mit EPU", 7.
Aufl., § 34, Rdn. 264). Nach dem EPU erfolgt die
Ausscheidung durch Einreichung einer neuen Anmeldung. In
Artikel 76 (3) EPU heiBt es dazu: ".. die besonderen
Erfordernisse der europdischen Teilanmeldung .. sind in
der Ausfiihrungsordnung vorgeschrieben." Zusammen
betrachtet fiihren beide Vorschriften zu dem Schluss,
dass Teilanmeldungen genauso zu behandeln sind wie
normale Anmeldungen und denselben Erfordernissen
unterliegen, sofern nicht besondere Vorschriften im EPU,
vor allem die des Artikels 76 und der Regel 25 EPU,

etwas anderes vorsehen (s. auch Nr. 8.1)."

Wenn eine Teilanmeldung verfahrensrechtlich
grundsatzlich denselben Erfordernissen wie eine normale
europadische Anmeldung unterliegt, gilt dies in gleicher

Weise flir die in diesem Verfahren zu erhebenden Gebihren.

Unter Punkt 8.1 der zuvor zitierten Entscheidung wird
zum in Artikel 76 EPU 1973 verankerten Grundsatz, dass
eine Teilanmeldung eine neue, von der Stammanmeldung
getrennte und unabhangige Anmeldung bildet, die
Stellungnahme der Grofen Beschwerdekammer G 4/98 (ABL.
EPA 2001, 131, Nr. 5 der Grinde zur Stellungnahme) wie

folgt zitiert und bestatigt:

".. dass das durch die Teilanmeldung eingeleitete
Verfahren grundsdtzlich unabhdngig vom Verfahren zur

Stammanmeldung ablduft und dass die Teilanmeldung wie
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eine neue Anmeldung behandelt wird .. Auch wenn es
gemeinsame Anknilipfungspunkte zwischen den zwel Verfahren
gibt (etwa in Bezug auf Fristen), haben Handlungen, die
nach FEinreichung einer Teilanmeldung im Verfahren zur
Stammanmeldung vorgenommen (oder unterlassen) werden,
keinen Einfluss auf das die Teilanmeldung betreffende

Verfahren".

Wenn die Teilanmeldung (gebiihren-) rechtlich als neue
Anmeldung zu behandeln ist, richtet sich die Hohe der zu
entrichtenden Gebiihren nach den Gebithren, die fir eine
neue Anmeldung zu bezahlen sind. Es kommt daher nicht
darauf an, wie der Beschwerdefiithrer vortrug, dass die
Teilanmeldung eine "Wurzel" in der internationalen

Anmeldung hat.

Die vorliegende Teilanmeldung ist daher auch
gebiithrenrechtlich wie eine sonstige "europaische" (Teil-)
Anmeldung zu behandeln. Dieser rechtliche Unterschied
rechtfertigt auch, dass ein in der internationalen Phase
geprifter Gegenstand gebilthrenrechtlich in einer aus der
internationalen Phase hervorgegangenen europaischen
Stammanmeldung anders behandelt wird als in einer
Teilanmeldung. Selbst wenn in beiden Fallen die
Moglichkeit besteht, dass der (selbe) Prifer auf einen
(eigenen) friheren Bericht in der internationalen Phase
zurlickgreifen kann, besteht fiir den Gesetzgeber keine
Verpflichtung aus Treu und Glauben, die rechtlich

unterschiedlichen Anmeldungen gleich zu behandeln.

12. Der Beschwerdefiihrer vertrat ferner im Hinblick auf die
Auslegungsvorschrift des Artikels 31 (1) WUV die Ansicht,
dass Artikel 34(3)a) PCT zur Auslegung von Regel 107 (2)

EPU herangezogen werden miisste. Die Vater des PCT hitten
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bei Schaffung dieser Vorschrift die Mdglichkeit des
Einreichens einer Teilanmeldung in der nationalen oder
regionalen Phase im Auge gehabt. Wenn der internationale
Anmelder bei Einreichung einer européaischen

Teilanmeldung im Vergleich zur Rechtslage in einer
europadischen Stammanmeldung, die einer internationalen
Anmeldung entspringt, eine hohere Prifungsgebiihr
entrichten misse, wirde der Teilanmelder
gebiithrenrechtlich bestraft und von der in Artikel 34 (3)a)

PCT gegebenen Wahlmoglichkeit keinen Gebrauch machen.

Die Kammer hé&dlt eine am PCT ausgerichtete Auslegung
unmittelbar aus Artikel 150(2) EPU 1973 fiir geboten, da,
wenn Vorschriften des EPU dem PCT entgegenstehen, die
Vorschriften des PCT vorgehen. Artikel 34(3)a) PCT
regelt aber weder direkt noch indirekt die HOhe einer in
einer Teilanmeldung zu erhebenden Prifungsgebithr im
Vergleich zu der in der nationalen bzw. regionalen Phase
einer internationalen Anmeldung zu erhebenden Gebilhr.
Die gebithrenpflichtige Erstreckung des internationalen
Prifungsbericht auf die wegen Uneinheitlichkeit gerigten
Erfindungsgegenstande versetzt den internationalen
Anmelder in die Lage zu entscheiden, ob er uberhaupt
eine Teilanmeldung in der europdischen Phase einreichen
soll. Hierdurch erspart sich der Anmelder auf der Basis
des internationalen vorlaufigen Prufungsberichts
gegebenenfalls die bei Einreichen einer Teilanmeldung
anfallenden Gebithren insgesamt. Die Regelung erhalt aus
diesem Umstand schon ihren Sinn. Die von der Kammer
vorgenommene Auslegung der Regel 107 (2) EPU 1973
verstolt daher weder rechtlich gegen Artikel 34 (3)a PCT
noch setzt sie diese "faktisch" auBer Kraft. Diese

Auslegung verstoht damit auch nicht gegen das in
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Artikel 31(1) WUV angefilhrte Kriterium, zur Auslegung

die Ziele und Zwecke der Regelung zu berilicksichtigen.

Da im vorliegenden Fall die ErmaBigung der
Prifungsgebtihr flir eine europdische Teilanmeldung
begehrt wird, ist die von Regel 107 (2) EPU 1973
vorausgesetzte prozessuale Situation des Eintritts einer
internationalen Anmeldung in die europaische Phase nicht
gegeben. Der Anspruch des Beschwerdefihrers auf
ErmaBigung der Prifungsgebithr kann daher nicht

unmittelbar auf Regel 107 (2) EPU 1973 gestiitzt werden.

Analoge Anwendung von Regel 107 (2) EPU 1973

14.

15.

C2323.D

Der Beschwerdefilhrer macht ferner die analoge Anwendung
der Regel 107 (2) EPU 1973 geltend. Die Teilanmeldung
beziehe sich auf einen Gegenstand, flur den er in der
internationalen Phase der Stammanmeldung eine zweite
Prifungsgebithr entrichtet habe, da ein Einwand der
mangelnden Einheitlichkeit im internationalen
vorlaufigen Prifungsverfahren erhoben worden sei. Das
EPA sei auch fir die aus der internationalen
Patentanmeldung hervorgegangene Teilanmeldung
ausgewahltes Amt gewesen. Die Teilanmeldung habe daher
ihre Wurzel ebenfalls in der internationalen Anmeldung.
Die Interessenlage entspreche somit der durch

Regel 107 (2) EPU 1973 geregelten prozessualen Situation.

Voraussetzung flir eine analoge Anwendung ware, dass die
bestehende Gesetzeslage eine planwidrige Regelungsliicke
enthalt und die zu regelnde Interessenlage derjenigen
entspricht, die in der analog heranzuziehenden
Vorschrift geregelt ist. Die analoge Anwendung der

Vorschrift muss zu einer generell anwendbaren Regelung
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fihren, die der Gesetzgeber mutmaBlich angeordnet héatte,

wenn er von der Gesetzeslicke gewusst hatte.

16. Dem Beschwerdefiihrer kann zugestimmt werden, dass aus
der Sicht eines Anmelders das Interesse auf ErmaRigung
der Prifungsgebiihr in einer Teilanmeldung in gleicher
Weise wie in einer aus einer internationalen Anmeldung
hervorgegangenen europdischen Anmeldung besteht, wenn er
wegen des Einwands der Uneinheitlichkeit eine zweite
Priifungsgebihr in der internationalen Phase entrichtet
hat. Dieses Interesse auf GebihrenermédRigung begrindet
aber keine Regelungsliicke. Die Hohe der zu zahlenden
Prifungsgebiihr ergibt sich aus Art. 94(2) EPU 1973 in
Verbindung mit Artikel 2 Ziffer 6 GebO 2003. Mit der
Anordnung des Erfordernisses der Zahlung einer vollen
(Prifungs-) Gebilthr hat der Gesetzgeber seinen
eindeutigen gesetzgeberischen Willen statuiert. Eine
ErmédRigung der Gebihr bedarf dann einer ausdriicklichen
gesetzlichen Ausnahmeregelung, da es im Ermessen des
Gesetzgebers liegt, eine ErmaBigung zu gewahren oder
nicht. Das Begehren des Beschwerdefihrers ist daher
letztlich auf eine Korrektur der Gesetzeslage gerichtet,
woriber aber ausschlieBlich der Gesetzgeber und nicht
die Beschwerdekammer durch analoge Anwendung der

Regel 107 (2) EPU 1973 zu entscheiden hat.

Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes

17. Der Beschwerdefiihrer beruft sich zur Begriindung seines
Anspruchs auf Rluckzahlung der halftigen Prifungsgebiihr
ferner auf die Anwendung des Grundsatzes des
Vertrauensschutzes. Das EPA habe in der internationalen
Anmeldung einen fehlerhaften Bescheid erlassen

(Formblatt PCT/IPEA/405), da der zum Einwand der
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Uneinheitlichkeit gegebene Hinweis auf die Moglichkeit
der Einschréankung der Anspriche oder zur Zahlung einer
weiteren Prifungsgebithr keinen Warnhinweis enthielt,
dass bei Einreichen einer Teilanmeldung keine ErmaBigung

der dann falligen Priufungsgebithr erfolgen werde.

Die Kammer ladsst die Frage offen, ob eine in der
internationalen Phase der Stammanmeldung getroffene
MaBnahme iiberhaupt Grundlage fir die Anwendung des
Grundsatzes von Treu und Glauben im rechtlich
selbstandigen Verfahren der vorliegenden europaischen
Teilanmeldung sein kann, da der Beschwerdefilthrer sich
jedenfalls zu Unrecht darauf beruft, dass das EPA als
internationale Prifungsbehdrde nach dem PCT einen

fehlerhaften Bescheid erlassen habe.

Im europadischen Patentsystem ist es grundsatzlich eine
Eigenobliegenheit des Anmelders, sich idber die im Gang
eines Anmeldeverfahrens fallig werdenden Gebiithren zu
informieren. Die Gebithren sind gesetzlich festgelegt und
konnen von jedem Anmelder im Voraus kalkuliert oder beim
EPA erfragt werden. Es besteht daher fir das EPA keine
allgemeine Verpflichtung, in Bescheiden und Formblattern
auf den Anfall oder die Hohe wvon Gebihren hinzuweisen.
Diese Eigenobliegenheit des Anmelders, sich uUber
anfallende Gebihren selbst zu informieren, gilt auch fiur
eine erst noch einzureichende Teilanmeldung. Nach der
standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert
der Grundsatz des Vertrauensschutzes zwar, dass
Bescheide an die Verfahrensbeteiligten klar und
unmissverstandlich sind und dass den Parteien beim
Vertrauen auf einen missverstadndlichen Bescheid, kein
Nachteil erwachsen darf, jedoch gebietet dieser

Grundsatz nicht, dass das EPA in seinen Formblattern
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umfassende Rechtsauskinfte erteilen muss (vgl. J 17/98,
ABl1. EPA 2000, 399, Nr. 5.1 der Entscheidungsgriinde) .
Ebenso wenig besteht fir das EPA eine Verpflichtung in
einem klaren und unmissverstandlichen Bescheid wegen
Uneinheitlichkeit, umfassende Rechtsauskiinfte zur Hbhe
der in einer Teilanmeldung fallig werdenden

Prifungsgeblihren zu erteilen.

Der Bescheid des EPA zur Einschrankung der Anspriiche
oder zur Zahlung einer zusdtzlichen Priifungsgebiihr vom
25. Juni 2001 war auch nicht irrefihrend, was nach der
Entscheidung der Grofen Beschwerdekammer G 02/97
gegebenenfalls einen Vertrauenstatbestand héatte
begriinden konnen (ABl. EPA 1999, 123, Nr. 5.1 der

Entscheidungsgrinde) .

Der Irrtum des Beschwerdefiihrers dariber, dass die
Prifungsgebihr zu einer Teilanmeldung nicht geméf
Regel 107 (2) EPU 1973 reduziert wird, beruht
ausschlieBlich auf seiner eigenen rechtlichen
Fehlvorstellung uber die Anwendbarkeit dieser Vorschrift.
Das EPA als internationale Prifungsbehdrde hat diese
Fehlvorstellung weder veranlasst noch befordert. Da kein
vom EPA geschaffener Vertrauenstatbestand vorlag,
bestand auch keine Verpflichtung des EPA, einen

Warnhinweis in den Bescheid aufzunehmen.

Da das EPA ferner keine Kenntnis iber die rechtliche
Fehlvorstellung des Beschwerdefiihrers hatte, bestand
auch aus dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (vgl.
Entscheidung der Grofen Beschwerdekammer G 2/97, supra,
Nr. 4.1 der Entscheidungsgriinde) keine Hinweispflicht

fir das EPA.
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Auch aus der vom Beschwerdefihrer vorgenommenen
pauschalen Verweisung auf die Entscheidungen der Grofen
Beschwerdekammer G 5/88, G 7/88 und G 8/88 ( ABl. EPA
1991, 137) lasst sich keine Verpflichtung des EPA
ableiten, Warnhinweise zu geben, dass und in welcher

Hohe Prozesshandlungen Gebihrenpflichten ausldsen konnen.

Dem Beschwerdefiithrer steht daher keine
Teilrlickerstattung der Prifungsgebiihr aus Griinden des

Vertrauensschutzes zu.

21. Aus den vorstehenden Ausfihrungen ergibt sich, dass die
vom Beschwerdefilhrer gezahlte Prifungsgebithr in Hohe von
€ 1430,00 dem geschuldeten Betrag entsprach und keine
Uberzahlung erfolgte und somit der Antrag auf

Rickzahlung zurickzuweisen ist.

Vorlage einer Rechtsfrage an die Grof3e Beschwerdekammer

22. Fir den vom Beschwerdefiihrer hilfsweise gestellte Antrag
auf Vorlage der schriftlich eingereichten Rechtsfrage an
die Grofe Beschwerdekammer liegen die Voraussetzungen

des Artikels 112 (1l)a) EPU nicht vor.

Zur Beantwortung einer Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung ist die GroRe Beschwerdekammer nicht zu
befassen, wenn sich die Beschwerdekammer, beili der das
Verfahren anhédngig ist, in der Lage sieht, die Antwort

zweifelsfrei aus dem Ubereinkommen abzuleiten.

Die juristische Beschwerdekammer hat bereits in ihrer
Entscheidung J 14/07 vom 2. April 2009 entschieden, dass
Regel 107 (2) EPU 1973 im Kontext und unter Beachtung der

Vorschriften des EPU nicht auf Teilanmeldungen anwendbar
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ist. Die hierzu abweichende Rechtsansicht des
Beschwerdefithrers kann keine Vorlage rechtfertigen. Die
Kammer hat ferner in der vorliegenden Entscheidung
dargelegt, dass die Nichtanwendbarkeit von Regel 107 (2)
EPU 1973 auf Teilanmeldungen nicht davon abhidngt, ob in
der internationalen Phase fir den in der Teilanmeldung
verfolgten Gegenstand eine weitere Priufungsgebiihr
bezahlt wurde oder nicht. Dies ergibt sich aus der wvon
der Grofen Beschwerdekammer bestadtigten und aus

Artikel 76 EPU 1973 abgeleiteten rechtlichen
Selbstandigkeit einer Teilanmeldung. Da die Kammer somit
die vorzulegende Rechtsfragen selbst zweifelsfrei anhand
der Vorschriften des Ubereinkommens beantworten kann,
liegen die Voraussetzungen einer Vorlage nicht vor. Der

hierauf gerichtete Antrag war zurickzuweisen.

Riickzahlung der Beschwerdegebihr

23.
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Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr war
zuriickzuweisen, weil die in Regel 67 EPU 1973 genannte
Voraussetzung, dass die Beschwerde Erfolg hat, nicht

gegeben ist.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Grofe

Beschwerdekammer wird zurlickgewiesen.

2. Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

3. Der Antrag auf Rickerstattung der Beschwerdegebihr wird
zurickgewiesen.

Der Geschéadftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

C. Eickhoff B. Glunzel
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