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Sachverhalt und Antrige

Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 86 901 781.4 wurde am

3. Marz 1986 unter Inanspruchnahme der deutschen A
Prioritdt vom 27. Dezember 1985 von Manfred Haakert, der
als erster in der Anmeldung genannt ist, und Frank Heinze
eingereicht, und zwar durch die gemeinsamen Vertreter

Patentanwdlte Ruschke und Hoffmann.

Die funfte Jahresgebihr war am Falligkeitstag, dem

2. April 1990 erst zur Halfte bezahlt, und zwar durch
Uberweisung vom 19. Marz 1990 des Mitanmeiders Heinze.
Der Betrag wurde am 28. Marz 1990 dem Konto des Amts
gutgeschrieben.

Dem'zugelassénen Vertreter wurde keine Mitteilung, wie
sie das Amt ublicherweise zustellt, um auf Artikel 86 (2)

und (3) EPU hinzuweisen, zugestellt.

Das Erteilungsverfahren wurde bis zum 14. Mai 1991 normal
fortgesetzt; an diesem Tag unterrichtete das Amt in einer
Mitteilung nach Regel 69 (1) EPU den zugelassenen

Vertreter dariuber, daf die Anmeldung gemafl Artikel 86 (3)
EPU als zurickgenommen gelte, da die funfte Jahresgebahr
trotz Hinweis auf Artikel 86 (2) EPO nicht in voller Hdohe

entrichtet worden sei.

Gleichzeitig wurde der zugelassene Vertreter auf die
Méglichkeit hingewiesen, einen Antrag auf

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu stellen.

Am 21. Juli 1991 stellte der zugelassene Vertreter nach
Artikel 122 EPU einen Antrag auf Wiedereinsétzung in den
vorigen Stand und entrichtete gleichzeitig die entspre-
chende Gebuhr sowie den fehlenden Teil der funften

Jahresgebuhr.
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Zur Stutzung seines Antrags machte er vor allem geltend,

' daB die beiden Anmelder in seiner Vertretungsvollmacht

ausdricklich die Sicherstellung der Zzahlung von Gebuhren
ausgeschlossen hatten, fur die sie selbst die alleinige

Verantwortung ubernehmen wollten, und daf er selbst beide
Anmelder zu gegebener Zeit auf die nachsten Falligkeiten,

EE@ygggebenenfalls»auf mdégliche Rechtsverluste

hingewiesen habe. Zudem habe er sich vergewissert, daR
beide ihre Zahlung vorgenommen hatten, und habe daruber

den jeweils anderen informiert.

Der Vertreter fuhrte aus, daf er die beiden Anmelder
hinsichtliéh der funften Jahresgebihr mit Schreiben wvom
9. Marz 1990 auf die Falligkeit am 31. Marz hingewiesen,
den Zahlungsbeleg am 20. Marz 1990 von Herrn Heinze
erhalten und am 23. Marz 1990 Herrn Haakert zur
Information Ubermittelt habe; dieser habe ihm am

29. Marz 1990 telephonisch bestatigt, daf er seinen
Anteil bezahlt habe. Folglich sei er seiner beruflichen

Sorgfaltspflicht voll und .ganz nachgekommen.

Ferner wird ausgefuhrt, daff die Mitteilung nach Regel 69
(1) EPU vom 24. Mai 1991 deshalb ihre volle Wirkung nicht
entfalten kénne, als sie darauf gegriundet sei, da eine
Gebuihrenzahlung trotz Hinweis auf Artikel 86 (2) EPU _.
versaumt worden sei, obwohl dieser Hinweis nach Aussage

des Amts gar nicht zugestellt worden sei.

Jedenfalls hatte er auf der Grundlage des Grundsatzes des
guten Glaubens, der das Verhaltnis zwischen dem Amt und
seinen Benutzern beherrsche, vor Ablauf von mehr als
einem Jahr nach Falligkeit der Gebuhr Uber dieses
Versaumnis informiert werden missen, dem dann rechtzeitig

hatte abgeholfen werden kénnen.
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Im vorliegenden Fall sei die Mitteilung uber den Rechts-
verlust nach Regel 69 (1) EPU, mit der das Hindernis
weggefallen sei, am 24. Mai 1991 zugestellt worden,
obwohl die Anmeldung seit dem 2. Oktober 1990 als
zuruckgenommen gegolten habe, so daf die in Artikel 122
(2) EPU vorgesehene Frist bereits abgelaufen und damit
jeder Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

illusorisch gewesen sei.
Mit Entscheidung vom 22. April 1992

- bestatigte die Formalprufungsstelle der Prufungs-
abteilung den Wortlaut der Mitteilung vom 24. Mai
1991, wonach die Anmeldﬁng mit Wirkung vom 2. Oktober
1990 aufgrund der Nichtentrichtung der funften

Jahresgebihr als zurickgenommen gelte, und

- erklarte den am 21. Juli 1991, d. h. mehr als ein
Jahr nach Falligkeit der besagten Jahresgebidhr
eingereichten Antrag auf Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand fur unzuléassig.

Der zugelassene Vertreter 1egte gegen diese Entscheidung
am 28. Juni 1992 Beschwerde ein und entrichtete am selben

Tag die entsprechende Beschwerdegebuhr.

Am 1. September 1992 reichte er seine Beschwerde-

begrundung ein.

Darin bittet er um Abanderung der getroffenen
Entscheidung und beantragt, daff seinem Wiedereinsetzungs-
antrag, nachdem dieser fur zulassig erklart worden sei,

entsprochen werde.

Im wesentlichen greift er seine vor der ersten Instanz
vorgebrachten Argumente auf und fugt hinzu, daf die
Entscheidung J 16/86 vom 1. Dezember 1986, die von der
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ersten Instanz angefuhrt wurde, um die Frist von einem
Jahr nach 'Artikel 122 (2) EPU als Ausschluffrist zu
definieren, unter Berucksichtigung der Entscheidungen

J 10/84 (AB1. EPA 1985, 71), J 6/90 (ABl. EPA 1993, 714)
und J 13/90 (ABl. EPA 1994, 456) ausgelegt werden musse;
gemadfs diesen Entscheidungen misse in Fallen, in denen das

Amt seine Sorgfaltspflicht, die sich aus demrdas

" Verhaltnis zu den Benutzern beherrschenden Grundsatz von

Treu und Glauben ergebe, verletzt und diesen damit einen
Rechtsweg versperrt habe, dieser Rechtsweg durch die
Gewadhrung einer zusatzlichen Frist wieder erodffnet

werden.

Hinsichtlich der sachlichen Einspruchsgrunde, auf die

sich der Wiedereinsetzungsantrag stutzt, betont der

. zugelassene Vertreter unter Heranziehung von Erklarungen

von Herrn Haakert, dem Anmelder, und dessen Sekretdarin,

7 daf es sich um einen isolierten Fehler in einem System

handle, das bisher zur vollsten Zufriedenheit

- funktioniert habe.

Entscheidungsgrﬁnde

2719.D

Die Beschwerde ist zuléassig.
Zum Rechtsverlust

Gleichzeitig mit der Einreichung seines Wieder-
einsetzungsantrags am 21. Juli 1991 hatte der zugelassene
Vertreter gema Regel 69 (2) EPU eine Entscheidung uber
die Begrundetheit der Mitteilung vom 14. Mai 1991
beantragt, die am 24. Mai 1991 zugestellt und in der der
Rechtsverlust festgestellt worden war, der durch die
nicht fristgerecht in voller Hohe erfolgte Zahlung der

funften Jahresgebihr eingetreten war.
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Dazu brachte der Vertreter vor, daf er zwischen dem
Falligkeitstag far diese Gebuhr, d. h. dem 2. April 1990,
und dem Tag des Rechtsverlusts, d. h. dem 2. Oktober
1990, vom Amt nicht die geringste Information
hinsichtlich der nicht in voller Hohe erfolgten Zahlung
und der Bestimmungen des Artikels 86 (2) EPU erhalten
habe, wahrend in der Mitteilung uber den Rechtsverlust

auf einen solchen Hinweis Bezug genommen worden sei.

Daraus ergebe sich, daf diese Mitteilung als null und
nichtig anzusehen sei, weil das Amt Artikel 119 EPU nicht
entsprochen habe.

Dieser Argumentation kann die Kammer nicht folgen. Die
Anmelder bestreiten selbst nicht, daf der Hinweis auf die
versaumte Zahlung der Jahresgebuhr und auf Artikel 86 (2)
EPU in bezug auf die Nachfrlst nicht zu den fur das Amt
zwingend vorgeschriebenen Zustellungen gehdort, weil ein
solcher Hinweis nicht ausdrucklich im EPU vorgesehen ist;
d}e Nachfrist lauft automatisch ab dem Falligkeitstag,
der dem Anmelder des europaischen Patents bekannt ist.

Das entspricht der Rechtsprechung der Juristischen

Beschwerdekammer.

In der Entscheidung J 12/84 vom 25. Januar 1985 (ABl. EPA
1985, 108) wurde der Grundsatz aufgestellt, daR der
Patentanmelder dafdr zu sorgen hat, daf die Jahres-
gebihren fuUr seine Anmeldung rechtzeitig gezahlt werden,
und zwar unabhangig davon, ob er das Schreiben erhalten
hat, mit dem das EPA die Anmelder nach Ablauf der
Zahlungsfrist nach Regel 37 (1) EPU unverbindlich darauf
aufmerksam macht, daff die Gebuihr vorbehaltlich der
Bestimmungen des Artikels 86 (2) EPU noch rechtswirksam

gezahlt werden kann.
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Ein Anmelder, der sich nur auf das obengenannte Schreiben
des EPA verlaRt, lauft Gefahr, in die Frist nach

Artikel 86 (2) EPU nicht wiedereingesetzt zu werden.

In der Entscheidung J 1/89 (ABl. EPA 1992, 17) hat die
Kammer ausgesprochen, dafl sie an ihrer fruheren
Rechpsprechung feg;hé};l nach derﬂg}pﬂ@nmelder nicht
rrd;;;ﬁfvvertrauen kann, dafl ihm freiwillige Service-
leistungen des EPA - im vorliegenden Fall der Hinweis auf
die Falligkeit der Jahresgebuhr - regelmafig zugestellt
werden, so daf er auch keine Anspruche daraus herleiten
kann, wenn ihm ein solcher Hinweis nicht zugestellt wurde

(Bestatigung von J 12/84).

In dem der Kammer jetzt zur Beurteilung vorliegenden Fall
wurde dem zugelassenen Vertreter vom EPA keinerlei
Hinweis auf die Falligkeit der funften Jahresgebuhr

zugestellt.

Das Amt war dazu auch nicht verpflichtet, da es sich bei
dér in Artikel 86 (2) EPU vorgesehenen Frist nicht um
eine vom Amt gewahrte Frist handelt, fur die nach
Artikel 119 EPU ein Hinweis zuzustellen ist, sondern im
Gegensatz dazu um eine Frist, die aufgrund der
Bestimmungen des EPU automatisch ab dem Falligkeitstag

der nicht gezahlten Gebuhr lauft.

Daraus folgt, daff der Anmelder aus der unzutreffenden

Bemerkung in der Mitteilung Uber den Rechtsverlust nach
Regel 69 (1) EPU vom 24. Mai 1991, nach der der Hinweis
auf Artikel 86 (2) ergebnislos geblieben sei, keine fur

ihn gunstigen Schlusse ziehen kann.

Tats&chlich ist der Rechtsverlust durch die versaumte
Zzahlung der funften Jahresgebuhr eingetreten und nicht
aufgrund einer nicht erfolgten vorherigen Mitteilung, zu

der das amt, wie oben dargelegt, nicht verpflichtet war.

2719.D e/ e
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Zum Wiedereinsetzungsantrag
Zulassigkeit des Antrags

Die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPU vom 14. Mai 1991
gilt als am 24. Mai 1991 zugestellt, so daR spatestens an

diesem Tag das Hindernis weggefallen ist.

Der Wiedereinsetzungsantrag vom 21. Juli 1991, mit dem
zusammen auch die versaumte Zahlung vorgenommen wurde,
wurde somit innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des

Hindernisses eingereicht.

Da der Falligkeitstag fur die nicht in voller Hdéhe
gezahlte Gebuhr der 2. April 1990 ist, wurde der Antrag
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vom

21. Juli 1991 jedoch mehr als ein Jahr nach diesem Tag
eingereicht (Art. 122 (2), Satz 4 EPU).

D%e erste Instanz vertrat die Meinung, daff die in Arti-
kel 122 (2) EPU vorgesehene Frist von einem Jahr eine
Ausschluffrist darstelle, und leitete daraus ab, daf der

Wiedereinsetzungsantrag unzulassig sei.

Dabei berief sich die erste Instanz vor allem auf die
Entscheidung J 16/86 vom 1. Dezember 1986, in der die
Rechtsnatur der in Artikel 122 (2) EPU vorgesehenen Frist
von einem Jahr als Ausschluffrist definiert wurde, da sie
im Interesse der Rechtssicherheit Dritter geschaffen
worden sei. Solche Ausschluffristen laufen unabhangig
davon, aus welchem Grunde ein Antrag verspatet gestellt

wurde.

Die Kammer halt an dieser Rechtsprechung fest, weil der
Jahresfrist die rechtliche Funktion einer AusschlufRfrist
zukommt und dadurch Dritte vor Rechtsunsicherheit

geschutzt werden sollen. Das setzt voraus, dafl ein Jahr
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nach Ablauf der versaumten Frist fur alle Beteiligten und
auch die Dritten, die Einsicht in die Akte nehmen, klar
sein muf3, daf} keine Wiedereinsetzung mehr moglich ist und
daff Rechte aus der Patentanmeldung nichﬁ mehr hergeleitet
werden kénnen, also eine Verletzung ausscheidet (vgl.

J 6/90, Nr. 2.4 der Entscheidungsgrunde) .

Stellt dagegen ein Dritter bei Einsicht in die Akte fest,
daf® innerhalb der Frist von einem Jahr ein Wieder-
einsetiungsantrag gestellt worden ist, dann ist er uber
die Absicht des Patentanmelders, das Patenterteilungs-
verfahren fortzusetzen und den Schutz aus der Anmeldung
aufrechtzuerhalten, hinreichend informiert. Voraussetzung
dafur ist, daff eine entsprechende Willensbekundung des
Anmelders klar oder zumindest unzweideutig sein muf, so
dak dem Anliegen der Rechtssicherheit far Dritte

ausreichend Rechnung getragen ist.

Im vorliegenden Fall besteht aber die einzige Willens-
erklarung des Patentanmelders, die nach dem
Falligkeitstag fur die funfte Jahresgebihr

(= 2. April 1990) erfolgte, in der Einreichung der
Ubersetzungen der Patentanspriche in die beiden anderen
Amtssprachen.

Diese Einreichung wurde mit Schreiben vom 5. JuliAl990,
eingegangen am 6. Juli 1990 vorgenommen, als die in
Artikel 86 (2) EPU vorgesehene Nachfrist noch nicht
abgelaufen war, da der Anmelder die funfte Jahresgebuhr
nebst Zuschlagsgebihr noch bis zum 31. Oktober 1990 (vgl.
J 4/91, ABl1. EPA 1992, 402) rechtswirksam entrichten

konnte.

Somit hé&tte kein Dritter, der zu diesem Zeitpunkt
Einsicht in die Akte genommen hatte, in der Einreichung
der Ubersetzungen einen Antrag oder auch nur das Vorhaben

eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
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sehen kénnen, weil der Stand des Verfahrens eine
Notwendigkeit dafuar ausschloff. Ein Dritter hatte also zu
diesem Zeitpunkt angenommen, daf der Patentanmelder sich
vorbehalten wolle, die fallige Gebuhr nebst
Zuschlagsgebiuhr in der nach Artikel 86 (2) EPU noch bis

zum 31. Oktober 1990 laufenden Frist zu entrichten.

Ein Dritter, der nach dem 2. April 1991 Einsicht in die
Akte genommen hatte, hatte also aus dem Fehlen eines
ausdrucklichen Wiedereinsetzungsantrags oder einer
entsprechend eindeutigen Willensbekundung den Schluf
gezogen, daff die Anmeldung nicht mehr lebt, so da der
Schutz aus der Anmeldung erioschen und damit der

Erfindungsgegenstand der Anmeldung Allgemeingut geworden
ist.

Schliefflich ist noéh das Argumenﬁ zu prufen, daR der
Rechtsverlust deshalb nicht eingetreten sei, weil das Amt
es versaumt habe, den Rechtsverlust nach Regel 69 (1)
ignerhalb einer Frist mitzuteilen, in der ein
WiedereinsetzungSantrag noch zulédssig gewesen ware,
namlich zwischen dem 2. Oktober 1990 und dem 2. April
1991.

Im vorliegenden Fall wurde der Rechtsverlust, der nach
Ablauf der 6-Monatsfrist des Artikels 86 (2) EPU seit dem
31. Oktober 1990 eingetreten war, erst am 24. Mai 1991
mitgeteilt, also rund sieben Monate spater, also zu einem
Zeitpunkt, an dem ein Wiedereinsetzungsantrag nicht mehr

moéglich war.

Es ist zutreffend, daf die Beziehungen zwischen dem amt
und seinen Benutzern vom Grundsatz des guten Glaubens
beherrscht werden, der besagt, daf berechtigte
Erwartungen eines Anmelders nicht enttauscht werden

darfen.



- 10 - J 0034/92

Ein Anmelder, der die Mitteilung, die das Amt bei der
-~ Falligkeit einer Jahresgebihr mit Verweis auf

Artikel 86 (2) EPU gewodhnlich zustellt, nicht erhalten

hat, kénnte daher zu Recht zumindest erwarten, dafR das

Amt ihn rechtzeitig, innerhalb eines angemessenen

Zeitraums, uber den eingetretenen Rechtsverlust

informiert.

Ein Zeitraum fur die Zustellung der Mitteilung nach

Regel 69 (1) EPU von rund sieben Monaten (vom 31.10.90
bis zum 24.5.91), der zudem aufgrund des Artikels 122 (2)
Satze 3 und 4 EPU zur Folge hat, daR das letzte Mittel
zur Korrektur des Rechtsverlustes, namlich die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen ist,
kann zwar nicht als eine éngemessene Bearbeitung
angesehen werden; gleicthhl kann eine solche nicht zu
billigende Verfahrensweise nicht daZu'fﬁhfen, Artikel 122

(2) EPU uber die Ausschluffrist nicht anzuwenden.

Zwar muf nach der Rechtsprechung der Kammer (T 14/89,
ABl. EPA 1990, 432 oder J 13/90, ABl. EPA 1994, 456) das
Amt dem Anmelder nachtraglich eine ausreichende Frist
gewdhren, die es ihm ermdglicht, die:Handlung
nacthholen, die er aufgrund der mangelnden Sorgfalt des
Amts nicht hatte vornehmen kénnen. Das gilt aber nur fur

Fristén, die keine Ausschlufffristen sind.

Im vorliegenden Fall handelt es sich aber nicht um die
Verlangerung einer Frist fur die Erfullung von Former-
fordernissen des Antrags wie die Frist von zwei Monaten
nach Artikel 122 (2) EPU fur einen bereits klar formu-
lierten Wiedereinsetzungsantrag, sondern um die Verlan-
gerung einer Ausschluffrist, die ihrem Wesen nach nicht

verlangert werden kann.

2719.D _ e
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In einem System, in dem ein verliehenes Recht, das ein
Monopol bégrﬁndet; Rechte von Dritten beruhrt, muf das
Prinzip der Rechtssicherheit Vorrang haben vor dem
Interesse des Einzelnen. Daher kann im vorliegenden Fall
unter keinem Gesichtspunkt dem Anmelder eine Mdéglichkeit
erdffnet werden, seine erloschene Anmeldung wieder ins
Leben zuruckzurufen, weil dem der Ablauf der Ausschluf-
frist des Artikels 122 (2) EPU entgegensteht.

Die Beschwerde ist daher zuruckzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

.M. Beer R. Schulte
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