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Sachverhalt und Antrdge

Die Beschwerdeverfahren J 20/84 betreffend die europdische
Patentanmeldung 84 710 004.7 und J 23/85 betreffend die
europdische Patentanmeldung 84 710 027.8 werden mit schrift-
licher Zustimmung der Beschwerdefiihrer nach Artikel 9 (2)
der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Amtsbl. EPA

1983, 173) miteinander verbunden.

Beide europdische Patentanmeldungen sind durch Telekopie
beim Deutschen Patentamt (DPA) eingegangen und zwar am

30. Januar 1984 und am 20. August 1984 - jeweils kurz vor
Ablauf des Prioritdtsjahres. Die Telekopien wurden vom DPA
an das Europdische Patentamt (EPA) weitergeleitet. AuBerdem
schickten die Anmelder die Originale, von denen die Tele-
kopien gefertigt wurden, dem EPA mit Begleitschreiben zu.
Diese Eingdnge erreichten das EPA erst nach dem Ablauf des

Prioritdtsjahres.

In Entscheidungen vom 24. Juli 1984 und vom

27. September 1985 erkannte die Eingangsstelle des EPA den
Tag des Eingangs der europdischen Patentanmeldungen mittels
Telekopie beim DPA nicht als Anmeldetag 1.S.v. Artikel 80
EPU an. Sie stellte vielmehr fest, daB den Anmeldungen nur
der Tag als Anmeldetag zukomme, an dem die Anmeldung dem EPA
durch Weiterleitung seitens des DPA bzw. durch Zusendung
seitens des Anmelders zugegangen sind. Zur Begriindung wird
im wesentlichen ausgefiihrt, daB8 die Regeln 24 (1) und 36 (5)
EP{y eine Einreichung der europidischen Patentanmeldung durch

Telekopie ausschl&ssen.

Gegen diese Entscheidungen legten die Beschwerdefilhrer am
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10. September 1984 bzw. am 29. Oktober 1985 unter Zahlung
der Geblihren Beschwerde ein und begriindeten diese zugleich.
Die Begriindungen stellen zundchst darauf ab, daB8 der Begriff
"Post" in Regel 24 (1) EPU auch den Telekopie-Dienst der
Post einschlieBe. Bei Regel 36 (5) EPU handele es sich um
eine Ausnahmeregelung zu den vorangehenden Abs&tzen 2 bis 4,
aus der keine Schliisse im Hinblick auf Patentanmeldungen
gezogen werden kdnnten. Die von der Eingangsstelle
vorgebrachten Sachgriinde, vor allem die mindere Qualit8t der
durch Telekopie Ubermittelten Unterlagen, seien
unzutreffend. Telekopie-Unterlagen erfiillten die Schriftform
und seien einwandfrei, so daB ihnen ein Anmeldetag nach
Artikel 80 EPU nicht versagt werden kdnne.

Die Beschwerdefihrer beantragen, die angefochtenen Ent-
scheidungen aufzuheben und festzustellen, daB8 der jeweiligen
europdischen Patentanmeldung ihr Eingangstag mittels Tele-
kopie beim DPA als Anmeldetag i.S.v. Artikel 80 EPU zukomme.
Ferner beantragen sie die Riickzahlung der Beschwerdegebihr.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU. Sie sind daher zullssig.

Beim Deutschen Patentamt (DPA) ist die Einreichung von
Schreiben, mit denen eine Frist gewahrt werden soll, wie
auch die Einreichung von Patentanmeldungen durch Telegramnm,
Fernschreiben (Telex) oder Telekopie erlaubt (N¥heres bei
Schulte, Patentgesetz, 3. Aufl. vor 35, Rdn. 85 mit Nach-
weisen; zur Telekopie siehe BGH in Bl. f. PMZ 1981, 416,
hier: 417). Voraussetzung fiir die Benutzung der Telekopie
ist jedoch, daB das DPA der Offentlichkeit einen ent-
sprechenden Dienst auch zur Einreichung von Patentanmel-
dungen zur Verfiligung stellt. Nach einer Erprobung seit
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August 1980 ist beim DPA die Telekopie auf Dauer der Offent-
lichkeit zur Einreichung von Schriftstiicken und Patentan-
meldungen zur Verfiligung gestellt (Mitteilung 7/85 des
Prisidenten des DPA vom 26. April 1985, Bl. f. PMZ 1985,
173). Somit kann beim DPA jedenfalls fur nationale deutsche
Patentanmeldungen ein Anmeldetag durch Einreichung mittels

Telekopie begriindet werden.

Dies gilt aber auch fir beim DPA als Anmeldeamt eingereichte
internationale Anmeldungen nach dem PCT. Einem BeschluB der
Versammlung des PCT-Verbandes auf ihrer 12. Sitzung vom

24. - 28. September 1984 zufolge (vgl. PCT-Gazette 1984,
3093) kann fir internationale Anmeldungen ein Anmeldetag
nach Artikel 11 (1) PCT grundsdtzlich auch mittels Telekopie
gewonnen werden. Die Versammlung stellte allerdings klar,
daB8 dadurch kein PCT-Anmeldeamt verpflichtet ist, den An-
meldern die Telekopie als Mittel zur Einreichung von Patent-
anmeldungen zur Verfigung zu stellen. Damit ist jedenfalls
ausgedriickt, daB Artikel 11 (1) PCT - also eine Artikel 80
EPU entsprechende Rechtsnorm - die Begriindung eines Anmelde-
tags nicht grundsatzlich hindert, falls die Anmeldung durch
Telekopie eingereicht wird. Die PCT-Versammlung hat die
Regel 92.4 PCT - eine der Regel 36 (5) EPU entsprechende
Vorschrift -Uberhaupt nicht erwdhnt. Sie zieht daher auch
keine SchluBfolgerung aus dieser Regel dahin, daf ein An-
meldetag durch Telekopie nicht begriindet werden konne. Somit
ist festzuhalten, daB beim DPA als Anmeldeamt auch fir
internationale Anmeldungen nach dem PCT ein Anmeldetag
mittels Einreichung durch Telekopie begriindet werden kann.
Dies gilt auch fir sog. EURO-PCT-Anmeldungen, also fur
internationale Anmeldungen, mittels deren der Anmelder
entsprechend Artikel 153 EPU die Erteilung eines euro-
pdischen Patents durch das EPA als Bestimmungsamt begehrt.
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Das Europdische Patentiibereinkommen erméglicht es durch
Artikel 75 (1) b), daB europiische Patentanmeldungen bei dem
nationalen Patentamt eines Vertragsstaats eingereicht
werden, wenn das Recht des Vertragsstaat dies gestattet.
Artikel 75 (1) b) Satz 2 EPU lautet: "Eine in dieser Weise
eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an
demselben Tag beim Europdischen Patentamt eingereicht worden
wire". Dies bedeutet, daB8 der Tag des Eingangs, bei dem
nationalen Amt der Anmeldetag der europdischen Patent-
anmeldung i.S.v. Artikel 80 EPU ist, sofern die dort ge-
nannten (hier nicht streitigen) Voraussetzungen erfiillt
sind. Es bedarf keiner n¥heren Ausfllhrungen dariiber, daB8 dem
Anmeldetag iiberhaupt und insbesondere dann eine entschei-
dende patentrechtliche Bedeutung zukommt, falls es von ihm
abhdngt, ob die Prioritdtsfrist gewahrt ist.

Es erscheint rechtlich durchaus m8glich, daB8 durch Vor-
schriften des Ubereinkommens oder auch seiner Ausfiihrungs-
ordnung die genannte, rechtlich grundlegende Wirkung der
Begriindung eines Anmeldetags dann ausgeschlossen wird, wenn
die Anmeldung durch Telekopie eingereicht wird. Was das
Ubereinkommen selbst anbelangt, so k8nnte sich ein AusschluB
der Telekopie wohl nur aus Artikel 80 ableiten lassen.
Ferner k¥nnte er sich aus Regel 24 (1) oder Regel 36 (5) der
Ausfihrungsordnung ergeben. Eine Rechtsnorm, die die ge-
nannte Wirkung ausschliet, mii3te aber von ihrem Wortlaut
wie von dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers her ein-
deutig sein. Diese Forderung ist grunds&tzlich an eine
AusschlieBungsnorm zu stellen. Im Hinblick auf Artikel 164
(2) gilt dies ganz besonders, wenn durch eine Norm der
Ausflihrungsordnung der Eintritt einer im Ubereinkommen
vorgesehenen Rechtswirkung ausgeschlossen werden soll.

Die Telekopie als solche ist im {ibereinkommen und in seiner
Ausflihrungsordnung nicht erwdhnt. Regel 36 (5)

000/0'.
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trifft Regelungen fiir Telegrafie und Fernschreiben (Telex).
Die Beschwerdekammer hdlt es aber filir erlaubt, alle Aus-
sagen, die iiber diese Arten der Telekcmmunikation gemacht
werden, in Analogie auch auf die Telekopie zu beziehen. Dies
erscheint auch nach einem vergleichenden Blick auf Regel
92.4 PCT gerechtfertigt, wo dem "Telegraf" und "Fern-
schreiber" gleichgestellt werden "dhnliche Einrichtungen zur
Nachrichteniibermittlung, die ein gedrucktes oder geschriebe-
nes Schriftstiick erzeugen". In der vorliegenden Entscheidung
wird daher - dem Fall entsprechend - nur von "Telekopie"
gesprochen. Gemeint sind dann alle Mittel der Telekommuni-
kation, die eben - wie die genannte Regel des PCT sagt -
"ein gedrucktes oder geschriebenes Schriftstilick erzeugen".

Artikel 80 des Ubereinkommens kdnnte die Begriindung eines
Anmeldetags deswegen ausschlieBen, weil er fiir die Patent-
anmeldung Schriftform verlangt. Das Schriftform-Erfordernis
kann abgeleitet werden aus den Worten "eingereichte Unter-
lagen" - "documents filed" ~ "documents produits". Man
Xonnte sagen, daB bei Telekopie das, was eingeht, lediglich
in elektrischen Signalen besteht, deren automatische Uber-
tragung auf Papier aber eine hausinterne Sache ist. Beim DPA
ist (im Gegensatz zum EPA) diese Ubertragung der Offentlich-
keit aber angeboten, weil ihr die Telekopiegerdte des DPA
zur Verfligung gestellt werden. Die Abbildung auf Papier wird
als die eigentliche Eingabe gewertet, so daB hier - abge-
sehen von der Frage der Unterschrift -~ kein Unterschied im
Schriftcharakter im Vergleich zu einem Einwurf in den
Nachtbriefkasten bestehen kann. Das Risiko fiir die
Ubertragung auf Papier durch das Telekopiegerdt trigt
allerdings noch der Anmelder. Das Schriftform-Erfordernis
i.S.v. Artikel 80 EPU ist aber erfiillt, wenn die Abbildung
auf Papier vorliegt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das
Telekopiegerdt der Offentlichtkeit zu diesem 2Zweck auch fiir

die Einreichung von Patentanmeldungen zur Verfiligung gestellt
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ist. Aus alledem ist zu folgern, daB Artikel 80 EPU einer
Einreichung von europdaischen Patentanmeldungen mittels
Telekopie nicht im Wege steht.

Regel 24 (1) EPU besagt, daB8 "europidische Patentanmeldungen
unmittelbar oder durch die Post eingereicht werden k&nnen".
Mit diesem Wortlaut hat die Regel keinen eindeutig aus-
schlieBenden Charakter, da zwei Fragen unklar sind. Dies ist
einmal die Frage, ob Eingaben mittels Telekommunikation
sowohl durch den Begriff "unmittelbar" wie auch durch den
Begriff "Post" ausgeschlossen sind. AuBerdem gibt der Wort-
laut nicht zu erkennen, ob die aufgefiihrten Einreichungs-
arten "unmittelbar"” und "durch die Post" abschlieBend
(enumerativ) gemeint sind, wie dies bei Gebrauch des Wortes
“nur" der Fall wdre, oder ob es sich um Beispiele mdglicher
Einreichungsformen handelt. Wie sich aus den vorbereitenden
Arbeiten zum EPU nachweisen 1d8t, hatte der Vorsitzende
Arbeitsgruppe "Patente" eine Vorschrift entsprechend Regel
24 (1) ilberhaupt nicht fir notwendig befunden. Die Arbeits-
gruppe "Patente" nahm aber den Vorschlag einer Delegation
an, "eine Vorschrift einzufiigen, nach der eine europdische
Patentanmeldung sowohl direkt als auch auf postalischem Wege
eingereicht werden kann. Eine solche Klarstellung erscheine
angesichts gewisser Gesetzgebungen der Mitgliedsstaaten
notwendig" (Dok. 7669/1V/63 vom 6. November 1963, S. 13).
Mit "gewissen Gesetzgebungen" waren offenbar dltere
nationale Vorschriften gemeint, die nur den protokollierten
Akt einer persdnlichen “Hinterlegung" bzw. eines "Dépot"
zulieBen. Die mit der Einfiihrung von Regel 24 (1) EPU ver-
bundene Absicht bestand also darin, die Moglichkeit einer
Einreichung durch die "Post" i.S.v. Brief-und Paketpost bei
allen Amtern sicher zu stellen. In Regel 24 (1) kann aber
kein Verbot filir eine dort nicht genannte Art der Einreichung

gesehen werden.
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Regel 36 (5) EPU erlaubt ebenfalls nicht den SchluB, da8 der
Einreichung einer europdischen Patentanmeldung durch Tele-
kopie bei einem nationalen Patentamt die Wirkung nach
Artikel 75 (1) i.V.m. Artikel 80 EPU, also die Begriindung
eines Anmeldetags, zu versagen ist. Der Wortlaut der Regel
36 EPU insgesamt, wie der ihres Absatzes 5 kann aber keines-
wegs eindeutig als AusschluBnorm in dem genannten Sinne ver-
standen werden. Die Regel 36 EPU insgesamt bezieht sich -
wie ihre einzelnen Absitze und die Uberschrift erkennen
lassen - nur auf "Unterlagen nach Einreichung der europi-
ischen Patentanmeldung”. Im Hinblick auf solche Unterlagen
regelt Abs. 5, daB sie "abweichend von den Abs&tzen 2 bis 4"
auch telegrafisch oder fernschriftlich eingereicht werden
kdnnen (so Abs. 5, Satz 1). In diesem Falle (so Abs. 5, Satz
2) bedarf es dann eines Bestdtigungsschreibens innerhalb von
zwel Wochen. Dem Text der Regel 36 (5) EPU kann somit nicht
entnommen werden, daB die Einreichung europdischer Patent-
anmeldung durch Telekopie ausgeschlossen sei. Im Rahmen der
Vorarbeiten zum EPD mag allerdings ein Wille zum AusschluB
(damals fir Telegrafie und Fernschreiben) bestanden haben.
Dies 148t eine Vorgdngervorschrift zu Regel 36 (5) EPU,
ndmlich die Vorschrift "Zu Art. 66, Nr. 11" im "2Zweiten Vor-
entwurf” von 1971 vermuten. Dort war ndmlich die Anwendung
der jetzigen Regel 36 (5) auf die Unterlagen der euro-
p&ischen Patentanmeldung ausdriicklich ausgeschlossen. Aber
auch diese frihere Regelung kann lediglich in dem Sinne
verstanden werden, daB8 es im Falle der telegrafischen oder
fernschriftlichen Einreichung einer europdischen Patent-

anmeldung ihrer nachtrdglichen Bestdtigung nicht bedarf.

Artikel 80 des Ubereinkommens und die genannten Texte der
Ausfiihrungsordnung enthalten somit keine Regelungen, die die
SchluBfolgerung zulieBen, daB durch Einreichung mittels
Telekopie ein Anmeldetag nicht begriindet werden kann. Auch

aus den vorbereitenden Arbeiten zum Ubereinkommen 1438t sich
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ein dahingehender unzweifelhafter und einhelliger Wille der
Vertragsstaaten nicht ableiten. Lediglich aus der Vorberei-
tungszeit des "Vorentwurfs eines Abkommens iiber ein euro-
pdisches Patentrecht” von 1962/64 sind Diskussionen aufge-
zeichnet, denen man einen AusschluBwillen entnehmen kann
(Dok. 7669/1V/63 vom 6. November 1963, S. 13). In den Ar-
beitsdokumenten der “Regierungskonferenz iliber die Einfihrung
eines europdischen Patenterteilungsverfahrens" lieB8 sich
aber eine Erdrterung der Frage nicht feststellen. Die
Tatsache, daB in der Arbeitsphase dieser Regierungskonferenz
zundchst die oben (Nr. 9) erwahnte Vorschrift "Zu Art. 66,
Nr. 11" aus dem Vorentwurf von 1962/64 in den Vorentwurf von
1971 iibernommen wurde, stellt allein noch keine eindeutige
Willensbekundung dar. Davon kann auch deswegen nicht
ausgegangen werden, weil die genannte Vorschrift aufgegeben
wurde, d.h. im Zusammenhang mit Regel 36 EPU nicht mehr
erscheint. SchlieBlich kdnnte es auch von Bedeutung sein,
daB8 die Mitgliedstaaten des EPU bei dem oben (siehe Nr. 3)
erwahnten BeschluB8 der Versammlung des PCT-Verbandes mit-
gewirkt haben. Hier wurde aus der der Regel 36 (5) EPU
dhnlichen Regel 92.4 PCT nicht die Folgerung gezogen, da8
die Einreichung einer Anmeldung durch Telekopie keinen

Anmeldetag begriindet.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daB8 das EPU und
seine Ausfliihrungsordnung in ihrer geltenden Fassung die
Begriindung eines Anmeldetags nach Artikel 75 (1) b) Satz 2
i.V.m. Artikel 80 EPU nicht ausschlieBen, wenn die europa-
ische Patentanmeldung durch Telekopie bei einem nationalen
Patentamt eingereicht wird. Voraussetzung ist allerdings,
daB das betreffende nationales Amt der Offentlichkeit ent-
sprechende technische Mdglichkeiten auch fiir die Einreichung
von Patentanmeldungen zur Verfiigung stellt.
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Fir die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr fehlt es an dem in

Regel 67 EPU genannten Erfordernis eines wesentlichen Ver-

fahrensfehlers. Die erste Instanz hat das {lbereinkommen und

seine Ausfihrungsorndung anders ausgelegt als es die Be-
schwerdekammer tut; sie hat aber keinen Verfahrensfehler

begangen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

l.

Die Beschwerdeverfahren J 20/84 und J 23/85 werden
miteinander verbunden.

Die Entscheidungen der Eingangsstelle des
Europdischen Patentamts vom 24. Juli 1984 be-
treffend die europdischen Patentanmeldung Nr. 84
710 004.7 und vom 27. September 1985 betreffend
die europdische Patentanmeldung Nr. 84 710 027.8

werden aufgehoben.

Es wird festgestellt, daB8 den genannten euro-
pdischen Patentanmeldungen der Tag ihres Eingangs
mittels Telekopie beim Deutschen Patentamt als
Anmeldetag i.S.v. Artikel 80 EPU zukommt.

Die Antrdge auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr

werden zurilickgewiesen.

Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

J. Ruckerl

J /24

P. Ford
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