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Sachverhalt und Antrge 

Am 24. Mai 1983 reichte die Beschwerdefilhrerin eine 

europische Patentanmeldung unter Inanspruchnahrne einer 

Priorität vom 27. Mai 1982 em. In Ublicher Weise 

stelite sie dabei den PrUfungsantrag ohne bereits die 

PrUfungsgeb..thr zu bezahien. Am 7. November 1984 wurde im 

europischen Patentblatt auf die Veröffentiichung des 

europäischen Recherchenberichts für diese Anmeidung 

hingewiesen. Die Frist, urn den Prflfungsantrag durch 

Zahiung der GebUhr wirksam zu machen, lief damit am 

7. Mai 1985 ab. Es schio3 sich die Nachfrist nach Regel 

85b EPU bis 8. Juli 1985 an. Eine PrUfungsgebUhr wurde 

nicht gezahit. 

Die 3. Jahresgebflhr für die europäische Patentanmeidung 

in Höhe von 460,- DM wurde am 3. Mai 1985 gezahit; nach 

Regel 37 EPt) wurde sie am 31. Mai 1985 f1iig. Am 

25. Juni 1985 beantragte die BeschwerdefUhrerin die 

RUckzahlung der JahresgebUhr. Sie iegte dar, daB die 

PrUfungsgebUhr absichtiich nicht gezahlt wurde, damit 

die Anmeldung nach Artikel 94 (3) EPU als zurUckgenommen 

gelten soil. Die versehentlich gezahite JahresgebUhr sei 

erst nach dem Eintritt der RUcknahmefiktion fäilig 

o geworden und daher zurUckzuzahien. 

Mit Entscheidung vom 8. August 1985 iehnte die 

Eingangssteiie des EPA die RUckzahlung mit foigenden 

Erwägungen ab: Die RUcknahme-Fiktion sei erst mit Abiauf 

der Nachfrist für die Zahiung der PrUfungsgebUhr 

eingetreten, so daB die gezahite und dann innerhaib der 

Nachfrist f11ig gewordene JahresgebUhr verfalien sei. 

Dies ergbe sich daraus, daB der Anmelder bis zurn Ende 

der Nachfrist die Möglichkeit habe, durch Zahiung der 

PrUfungsgebUhr mit Zuschlag das Patenterteilungs- 
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verfahren fortszuset.zen. Die Patentannieldung cci auch 

während der Nachfrist noch "anhängigTM. 

Gegen diese Entecheidung legte die BeschwerdefUhrerin am 

20. Dezember 1985 unter Zahiung der Gebhr Beschwerde 
ein und begrtindete diese sog].eich wie folgt: Werde fUr 

einen PrUfungsantrag die PrflfungsgebUhr weder innernaib 

der Frist nach Artikel 94 (2) EPU noch - mit dem 

erforderlichen Zuschlag - innerhaib der Nachfrist nach 

Regel 85 b EPU gezahit, so trete die Rlicknahme-Fiktion 
mit dem Ablauf der erstgenannten Frist em. Dies ergäbe 

sich eindeutig aus dem Wortlaut von Artikel 94 (3) EPU. 

Die Rege]. 85b EPU ändere Artikel 94 (2) und  (3) EPU 
nicht, sondern schaffe lediglich die Möglichkeit, die 

RUcknahme-Fiktion wieder aufzuheben. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und die RUckzahlung der 3. 

JahresgebUhr in Höhe von 460 DM wie auch die RUckzahlung 

der Beschwerdegebflhr anzuordnen. Einen 'wesentlichen 

Verfahrensmangel" i.S.v. Regel 67 EPtJ sieht sic darin, 

daB die Rlickzahlung der Jahresgebthr infolge einer 

unrichtigen Auslegung von Artikel 94 (2) und  (3)  sowie 

Regel 85b EPU verweigert worden sei. 

Entscheidungsgrflnde 

Die Beschwerde entspricht den Regein 106 biB 108 sowie 

Pegel 64 EPU; sic ist daher zu1ssig. 

Die Bedeutung dieser Beschwerde liegt darin, daB mit ihr 

gek1rt wird, ob eine während der Nachfrist mach Regel 

85b EPO gezahite JahresgebUhr zurflckerstattet werden 

kann, wenn von dem Rechtsbehelf nach dieser Regel kein 

Gebrauch gemacht wird. Bei Ablauf der Frist fUr die 

C 
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Stellung des Prlifungsantrags nach Artikel 94 (2) EPU 
werden regelmäI3ig auch schon JahresgebUhren nach Artikel 
86 (1) i.V.m. Regel 37 (1) EPU geschuldet. Die Anmelder 
haben sich daher häufig auf regelmäi3ige Jahresgebflhren-
zahiungen eingerichtet, die aucn durch Computer vorge-
nommen werden. Daher kann es zu einer unbeabsichtigten, 
d.h. irrtUmlichen Zahiung der Jahresgeblihr komrnen. Die 
Zahiung kann auch bewuBt, d.h. vorsorglich fUr den Fall 
eines etwaigen Gebrauchs der Heilungsmöglichkeit nach 
Regel 85b EN) gezahit sein. Die Jahresgeb1hr mit 
Zuschlag muI3 sogar vorsorglich gezahit werden, wenn die 
6-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPU innerhaib der 
Nachfrist nach Regel 85b EPU abläuft. Andernfalls ware 
der Anmelder auf eine Wiedereinsetzung in die erst-
genannte Frist angewiesen, wenn er die Anmeldung durch 
Gebrauch des Rechtsbehelfs nach Regel -856 EPU fortfUhren 
will. 

	

3.1 	Die Nachfristen mit ZuschlagsgebUhr nach den Regein 85a 
und 85b EPU finden ihr Vorbild in der Nachfrist nach 
Artikel 86 (2) EPt) betref fend die noch wirksame Zahlung 
einer Jahresgebflhr mit Zuschlag innerhaib von 6 Monaten 
nach Fälligkeit. Diese Vorschrift geht ihrerseits auf 
Artikel 5 bis  PvU zurUck. Daher liegt es nahe, zunächst 

C - 	
zu prflfen, ob aus dem System der Nachfrist nach Artikel 

bis PvU bzw. 86 (2) EPU eine logisch zwingende Antwort 
gefunden werden kann, ob eine Patentanmeldung, falls von 
einem Rechtsbehelf zu ihrer Erhaltung kein Gebrauch 
gemacht wurde, mit dem Beginn oder erst mit dem Ende der 
Rechtsbehelfsfrist entfallen ist. 

	

3.2 	Artikel 5 bis  PVU wurde zuletzt auf den Konferenzen von 

Den Haag und Lissabon diskutiert (s. hierliber 
Bodenhausen, Koxnmentar zur pvU, 1971). Die Diskussionen 
zeigen, daf3 das Schutzrecht während der Nachfrist als 
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fortbestehend anzusehen ist. DafUr aber, ob es bei 

Nichtzah].ung ala mit Ablauf der Grundfrist oder mit 
Ablauf der Nachfrist ala weggefallen anzusehen ist, gibt 

es keine logiech zwingende Löaung. Dementaprechend hat 

man die Regelung dem anwendbaren Recht Uberlassen. Eine 

Bedeutung hat die Frage bei erteilten Schutzrechten im 

Hinblick auf das Ende der Schutzdauer. Bei europäischen 

Patentanmeldungen entfällt nach Artikel 67 (1) und 69 

EPU der vorläufige Schutz rUckwirkend, so daS es in 

dieser Hinsicht nicht auf den Zeitpunkt ankommt, zu dem 

die Patentanxneldung entfällt. Auch fUr die Anwendung von 

r 	Artikel 122 (6) EPU, also fUr die Entatehung eines 

Zwischenbenutzungsrechts, konnut es kaum darauf an, ob 

der dort erwähnt.e 0Eintritt des RechtsverlustsM mit dem 
Ende der Grundfrist oder dem Ende der Nachfrist em-

tritt. 

3.3 	Ein Buck auf die Rechtslage bei erteilten Patenten 
zeigt deutlich, daB der Zeitpunkt des Wegfa].].s keine 

logische Gesetzmäl3igkeit ist, sondern aus dem anwend-

baren Recht abgeleitet werden mul3. So ist in Artikel 51 

des GemeinschaftspatentUbereinkommens von 1975 (GPU) 

gesagt: N Das &löschen des Gemeinschaftspatents wegen 
nicht rechtzeitiger Entrichtung einer JahresgebUhr und 

C) 	ggf. der ZuschlagsgebUhr gilt ala am Fälligkeitstag der 

Jahresgebihr eingetreten M . Diese Regelung geht auf eine 
von Anbeginn der Arbeiten getroffene Entscheidung zurlick 

(Bericht Uber die Sitzung der Arbeitsgruppe uP atente u 

vom 1. Januar 1962, Dok. IV/215/62, auf der Grundlage 

der Vorschläge ihres Vorsitzenden vom 

15. November 1961). Dieser Lösung folgt Artikel 48 des 

französischen Patentgesetzes, während j 20 (1) Nr. 3 des 

deutachen Patentgeaetzes den Rechtsverlust erst mit dem 

Ablauf der Nachfrist eintreten 118t. 
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3.4 	Hinsichtlich der europischen Patentanmeldungen gab es 

noch im Zweiten Vorentwurf von 1971 (dort Artikel 130 

Abs. 3) eine ausdrtickliche Vorschrift, die den Rechts-

verlust mit dem Ende der Nachfrist eintreten lieI3. Der 

geltenden Fassung des Artikels 86 (3) EPU dUrfte in 

dieser Hinsicht keine eindeutige Regelung zu entnehmen 

sein. Daraus folgt, daB von dem Vorbild der Nachfrist-

regelungen in den Regein 85a und 85b, nämlich Artikel 86 

(2) und (3) EPU, keine Antwort auf die Frage des Zeit-

punkts des Rechtsverlusts gewonnen werden kann. Die hier 

zu entscheidende Frage kann daher nur aus Artikel 94 und 

G 
	Regel 85b EPU beantwortet werden. 

4. 	Der Wortlaut von Artikel 94 (3) EPU bezeichnet eindeutig 

- worin dem Beschwerdeflihrer zuzustimmen ist - das Ende 

der Grundfrist als den Zeitpunkt des Rechtsverlusts. 

Durch die später mit Regel 85b EPU hinzugetretene 

Möglichkeit, daB der Prlifungsantrag "noch innerhaib 

einer Nachfrist ... wirksam gestelit werden" kann, 

solite keine Fristver1ngerung, sondern eine Heilungs-

möglichkeit gegeben werden. Durch Zahiung des Zuschlags 

innerhaib der Nachfrist solite der PrUfungsantrag "noch 

wirksain" i.S.v. "rUckwirkend heilend" gesteilt werden 

können. Dies muB nicht unbedingt aus Artikel 33 (1) a) 

EPU gefolgert werden, der eine Verlängerung der 

PrUfungsantragsfrist verbietet. Eine kurze Nachfrist, 

mit der nur ein Rechtsbehelf zur Uberwindung einer 

Fristversäumnis gewährt wird, f11t nicht unter dieses 

Verbot. Es ist aber der Wortlaut und damit die 

Systematik von Artikel 94 (3) EPU, die es ausschlief3t, 

daB der Eintritt der RUcknahrnefiktion durch Regel 85b 

EPtJ an das Ende der Nachfrist verlegt wird. Dies war mit 

Regel 85b EPU auch nicht beabsichtigt, wozu auf die 

diesbezUgliche Literatur (vgl. Schatz in GRUR mt. 1981, 

677) Bezug genommen sei. Es wird dort ausgefUhrt, daB 
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der Rechtsverlust bei Nichtgebrauch der Heilungsmög-
lichkeit mit Ablauf der 6-Monatsfrist (Grund- 
frist) eintritt (a.a.0. S. 678 unten). Es werde hier die 
"nicht ungewöhnhiche" Lösung gewh1t, daB "im Wege der 
Fiktion eine Heilungsmöglichkeit derart vorgesehen wird, 
dal3 eine verspätete Handlung als rechtzeitig gilt" 
(a.a.0. S. 679). Dementsprechend ist davon auszugehen, 
dali nach Wortlaut und Sinn der genannten Regel der 
Rechtsverlust vorbehaitlich einer Heilung mit dem Ablauf 
der Grundfrist eintritt. Dieses Ergebnis hat wohi nur 
fUr eine etwa gezahite JahresgebUhr Bedeutung (vgl. oben 

S 
2.), darf hier aber als ein sinnvolles Ergebnis ange-
sehen werden, das zu einer vernUnftigen Anwendung des 
tibere inkommens fUhrt. 

5. 	Ein vergleichender Buck auf die Situation, wenn nach 
eingetretener Rlicknahrnefiktion eine Weiterbehandlung 
nach Artikel 121 EPU möglich ist, aber nicht erfolgt, 
mag dieses Ergebnis bestätigen. In dieser analogen 
Situation ist die Frage, wann der Rechtsverlust bei 
Nichtgebrauch des Rechtsbehelfs eintritt, durch den 
Wortlaut von Artikel 121 (1) kiar beantwortet. Es ist 
gesagt, dali durch den Rechtsbehelf "die bereits 
eingetretene" Rechtsfolge "rUckggig gemacht" wird. 
Auch hier entspricht das Ergebnis einer vernUnftigen 
Anwendung des Ubereinkommens. Eine Jahresgebhr, die 
innerhaib der Rechtsbehelfsfrist fäluig wird, ist 
zurUckzuzahlen, falls von dem Rechtsbehelf der 
Weiterbehandlung kein Gebrauch gemacht wird. Auch hier 
wird vom Anmelder somit nicht verlangt, dali er die 
Anrneldung unter Zahiung einer verlorenen Jahresgebilhr 
aufrechterhält - nur urn die Möglichkeit einer Weiter-
behandlung nicht zu verlieren. 
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6. 	Die beantragte Ruckzahlung der BeschwerdegebUhr jet im 
Hinblick auf Regel 67 EPU nicht möglich. Der hierzu ale 
Voraussetzung geforderte Verfahrensmangel liegt nicht 
vor (siehe auch J 08/84 	 in 
Amtsbl. EPA 1985, 261, 266, Grunde Nr. 12). Die Tat-
sache, dai3 die Eingangsstelle des EPA die Rechtsfrage, 
wann die RUcknahinefiktion nach Artikel 94 (3) EPU 
wirksam wird, anders beantwortet hat als die Beschwerde-
kaxnmer, kann nicht als Verfahrensmangel angesehen 
werden. 

(_) 	Entscheidungs forme 1 

Aus diesen Grflnden wird entachieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die RUckzahlung der 3. Jahresgebhr wird angeordnet. 

Der Antrag auf RUckzahlung der Beschwerdegebflhr wird 
zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbearnte: 	Der Vorsitzende: 

J. RUckerl 
	 P. Ford 
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