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SACHVERHALT UND ANTRAGE

Am 2. Marz 1979 hatte die Beschwerdefithrerin eine euro-
pdische Patentanmeldung eingereicht und dabei die Prioritdt

einer in der Bundesrepublik Deutschland am 3. Mdrz 1978

eingereichten nationalen Patentanmeldung geltend gemacht.
Der Anmeldung war keine Abschrift der fritheren natiocnalen
Patentanmeldung beigefiigt worden. :

In einer Mitteilung vom 29. Marz 1979 erinnerte die Eingangs-
stelle des Europ#ischen Patentamts der Zweigstelle in Den Baag/
Niederlande die Beschwerdefiihrerin daran, daB keine Abschrift
der fritheren nationalen Patentanmeldung eingereicht worden war,
forderte die Beschwerdefiihrerin auf, den "Mangel" wvor Ablauf
der Frist von 16 Monaten nach dem frithesten Priorititstag gemi8
Regel 38 (3) EPU zu beseitigen und warnte die Beschwerdefilthre-
rin davor, da8 nach Artikel 91 (3) EPU der Prioritdtsanspruch
fir die Anmeldung erldschen wiirde, wenn der "Mangel" nicht
rechtzeltig beseitigt wilirde. Die Beschwerdefiihrerin hat auf
diese Mitteilung nicht geantwortet.

III. Am 1. August 1979 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdefith-

Iv.

rerin mit, da8 der auf die frihere nationale Anmeldung ge-
stiitzte Prioritdtsanspruch erloschen sei, da keine Abschrift
dieser Anmeldung vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritdts-
tag eingereicht worden sei. Die Beschwerdefithrerin wurde auch
darauf hingewiesen, da8 sie eine Entscheidung gemd8 Regel 69
(2) EPU in dieser Angelegenheit beantragen k¥nne.

Am 2. August 1979 gingen mit einem Schreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 30. Juli 1979 die entsprechenden Priorititsunter-
lagen beim Europdischen Patentamt in Miinchen ein. Die Priori-
tdtsunterlagen und das Schreiben wurden an die Eingangsstelle
weitergeleitet, bei der sie am 13. August 1979 ankamen.

Am 9. August 1979 schickte die Beschwerdefilhrerin ein Schrei-
ben an das Europdische Patentamt in Minchen, das an die Eingangs-
stelle weitergeleitet wurde, bei der es am 22. August 1979 ein-




VIII.

IX.

ging. Die Beschwerdefiihrerin machte geltend, daB8 der Priori-
titsanspruch nicht erloschen und die Mitteilung vom 1. August
1979 unrichtig sei. Artikel 4D der Pariser Verbandsiberein-
kunft unterscheide zwischen der Abgabe der Prioritdtserklirung
und der'Erfﬁllung sonstiger FPormvorschriften und diese Unter-

’scheidung sei auch in das Europdische Patentilbereinkommen #iber-

nommen worden. Die Beschwerdefiihrerin machte ferner geltend,
daB Regel 41 (1) EPY in Verbindung mit Artikel 91 (1) Buch-
stabe a) bis 4) EPU die Eingangsstelle verpflichte, den Anmel-
der auf Mingel hinzuweisen und ihn aufzufordern, die Mingel
innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu beseitigen
und da8 ein Mangel erst dann bestehe, wenn die Frist von 16
Monaten abgelaufen sei, ohne daB die Prioritdtsunterlagen ein-
gereicht worden seien. In dem vorliegenden Fall sei keine Ge-
legenheit gegeben worden, den Mangel zu beseitigen. Hilfsweise
beantragte die Beschwerdefiihrerin die Wiedéreinsetzung in den
vorigen Stand und reichte Beweismittel fiir diesen Antrag ein.

Inzwischen, ndmlich am 17. August 1979, hatte die Eingangsstel-
le der Beschwerdefilhrerin <den Eingang der Prioritdtsunterlagen
bestitigt und sie auf die Bestimmungen des Artikels 122 EPY
(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) hingewiesen.

Am 14. September 1979 téilte die Eingangsstelle der Beschwer-
defihrerin schriftlich mit, daB Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gewdhrt worden sei.

Am 2. Oktober 1979 reichte die Beschwerdefihrerin eine Beschwer-
de gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 74. September
1979 ein und begriindete die Beschwerde. Im wesentlichen wie-

derholte die Beschwerdefilhrerin ihre frilheren rechtlichen Aus-
fihrungen.

Am 7. November 1979 wies die Eingangsstelle in einer Entschei-
dung die im Schreiben der Beschwerdefihrerin vom 14. August
1979 enthaltenen rechtlichen Uberlegungen mit der Begriindung
zuriick, da8 Artikel 91 (2) EPU _ das Europdische Patentamt
nur verpflichte, den Anmelder auf behebbare Mingel hinzuwei-
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sen und daB die Nichteinreichung der Prioritdtsunterlagen
innerhalb der 16~Monatsfrist ein Mangel sei, der nicht mehr
beseitigt werden k&énne. In der gleichen Entscheidung wurde
darauf hingewiesen, daB8 dem Hilfsantrag auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand bereits stattgegeben worden sei.

Am 7. Dezember 1979 reichte die Beschwerdefilhrerin eine Be-
schwerde gegen die Entscheidung vom 7. November 1979 ein und
wiederholte als Begriindung im wesentlichen ihre fritheren recht-
lichen Uberlegungen.

Am 20. Februar. 1980 beantragte die Beschwerdefiihrerin, das
Verfahren ruhen zu lassen, bis das Beschwerdeverfahren J 01/80
abgeschlossen sei. Es wurde sodann mit Zustimmung der Beschwer-
defﬂhrérin vorgesehen, diese Sache in einer gemeinsamen miind-
lichen Verhandlung mit der Beschwerdesache J 01/80 zu behan-
deln. Die Beschwerdefihrerin zog jedoch ihren Antrag auf
mindliche Verhandlung zuriick; in der Sache J 01/80 erging

am 17.-*Juli 1980 die Entscheidung.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 und den
Regeln 1 (1) und 64 EPU; sie sind daher zulidssig.

Die praktischen Schwierigkeiten fiir Anmelder, wvon nationalen
Patentimtern beglaubigte Abschriften von Prioritdtsunterlagen
schnell.zu erhalten, waren bei der Ausarbeitung des Europd-
ischen Patentiibereinkommens wohlbekannt. Zweifellos aus die-
sem Grund erlaubt Regel 38 (3) EPY¥ den Anmeldern europdischer
Patentanmeldungen, die beglaubigten Priorit&tsunterlagen je-
derzeit vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritdtstag
einzureichen.




«

3‘

Nach dem Ubereinkommen liegt erst dann ein Mangel vor, wenn
die Prioritdtsunterlagen bei Ablauf dieser Frist noch nicht
eingereicht sind. Wie die Beschwerdefihrerin zurecht geltend
gemacht hat, kann der Mangel erst nach Ablauf dieser Frist

festgestellt werden, und es mu8 dem Anmelder Gelegenheit ge-

geben werden, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist zu

beseitigen. Ein Rechtsverlust tritt nur‘dann ein, wenn der An-
melder von dieser M8glichkeit keinen Gebrauch macht.

Es wird jedoch bemerkt, daB nicht alle Bestimmungen des Arti-
kels 91 EPU, die Mingel betreffen, in der gleichen Weise zu
behandeln sind. Im Fall derzgnterlassenen Erfindernennung zum
Beispiel tritt nach Regel 57/(1) in Verbindung mit Artikel 91
(5) EPU der Mangel, der innerhalb der Frist von. 16 Mcnaten be-
seitigt werden kann, bereits bei der Einreichung der Anmeldung
ein.

Aus diesen Uberlegungen ergibt sich, da8 die angegriffene Ent-
scheidung unrichtig war und aufzuheben ist. Auch hat die Ein-
gangsstelle zu Unrecht Wiedereinseizung in den.vorigen Stand
gewdhrt, da kein Rechtsverlust eingetreten war. Artikel 122 (1)
EPY kann seinem Wortlaut nach nur dann angewendet werden, wenn
der Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels eingetreten
ist.

Daher ist auch die Wiedereinsetzﬁngsgebﬁhr vom Europdischen
Patentamt zu Unrecht entgegengenommen worden und mu8 an die
Beschwerdefithrerin zurlickgezahlt werden. Die Juristische Be-

schwerdekammer ist zu dieser Anordnung aufgrund des Artikels
111 (1) Satz 2 EPY ermichtigt, wonach die Kammer im Rahmen

der Zustindigkeit der Eingangsstelle tdtig werden kann.
Die Eingangsstelle hat im #ibrigen einen wesentlichen Verfahrens-
mangel dadurch begangen, daB sie zuerst iiber den von der Be-
schwerdefilthrerin hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsan-
trag entschieden hat, bevor sie iber den Hauptantrag der Be-
schwerdefilhrerin entschied. Da ein wesentlicher Verfahrens-
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mangel vorliegt, der Beschwerde stattgegeben wird und es
eindeutig der Billigkeit entspricht, die Rickzahlung der
Beschwerdegebihren nach Regel 67 EPY anzuordnen, geschieht

dies.

Bei richtiger Durchfiihrung des Verfahrens wédre die Beschwer-
defilhrerin aufgefordert worden, die fehlenden Priorit&tsunter-

" lagen innerhalb einer Frist einzureichen, die mindestens

2 Monate betragen hdtte (Artikel 91 (2) und Regel 41 (1),

84 EPU). Tatsdchlich hat die Beschwerdefliihrerin die fehlenden
Unterlagen ohne Aufforderung in weniger als 2 Monaten nach
Entstehung des Mangels eingereicht. Der Mangel ist also besei-
tigt, und es ergibt sich keine Notwendigkeit fiir die Juri-
stische Beschwerdekammer, die Beschwerdefilhrerin zur Beseiti-
gung eines Mangels aufzufordern.

Aus diesen Griinden
wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidungen der Eingangsstelle des Europdischen Pa-
tentamts vom 14. September und 7. November 1979 werden
aufgehoben.

2. Es wird festgestellt, daB als Folge des bloBen Ablaufs der
16=-Monatsfrist der Prioritdtsanspruch £fir diese Anmeldung
nicht erloschen ist.

3. Die Riickzahlung der Wiedereinsetzungsgebihr wird angeordnet.

4. Die Riickzahlung der Beschwerdegebihren wird angeQrdnet.
HQ Der Vorsitzende:

{’Q 3 /W_J)N’

R. Singer




