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Zusaininenfassung des Verfahrens 

In der der Juristischen Beschwerdekanuner vorliegenden 
Sache J 16/90 hat der Beschwerdeführer, der die Arunelde-
und Recherchengebühr sowie die Benennungsgebühren für die 
von ihm eingereichte europàische Patentanmeldung weder 
innerhaib der Frist nach den Artikein 78 (2) und 79 (2) 
EPU noch in der Nachfrist nach Regel 85a EPU entrichtet 
hatte, die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPU 
beantragt. 

Zur Stützung seines Antrags berief sich der Beschwerde-
führer auf die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerde- 

- 	kanuner, wonach internationale Aninelder, die nach 
Artikel 45 (2) PCT ein europàisches Patent beantragt 
(nachstehend Euro-PCT-Anznelder genannt) und die 
entsprechenden Gebühren nicht entrichtet hatten, in ihre 
Rechte wiedereingesetzt worden seien. Der Grundsatz der 
Billigkeit verlange, daB Aninelder, die eine europâische 
Patentanineldung direkt einreichten (nachstehend 
europäische Direktanmelder genannt), nicht schlechter 
gesteilt würden als Euro-PCT-Anmelder. 

Die Juristische Beschwerdekammer räunite em, daB ihre bis-
herige Rechtssprechung iuöglicherweise nicht ilniner richtig 
gewesen sei; da es sich ihres Erachtens bei dein ihr vor-
liegenden Fall uin eine Rechtsfrage von grundsàtzlicher 
Bedeutung handle, legte sie der GroBen Beschwerdekaininer 
folgende Fragen vor: 

11 1. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahlungen, 
die zu Beginn des Verfahrens vor dem EPA zu zahlen sind: 

a) 	1st Artikel 122 EPU bei europäischen Anineldungen 
anzuwenden auf die Fristen der Artikel 78 Absatz 2 
und 79 Absatz 2 EPtJ? 
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b) 	1st Artikel 122 EPU bei internationalen Anmeldungen 
anzuwenden auf die Frist zur Zahiung der in 
Artikel 158 Absatz 2 Satz 2 EPU genannten "nationalen 
Gebühr"? 

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des 
Prufungsantrags: 

1st Artikel 122 EPU bei europãischen Anmeldungen 
anzuwenden auf die Frist des Artikels 94 Absatz 2 

EPU? 

1st Artikel 122 EPU bei internationalen Anmeldungen 
anzuwenden auf die in Artikel 150 Absatz 2 Satz 4 EPU 
genannte Frist? 

IV. 	Der Prâsident des EPA hat in seiner gemäi3 Artikel ha der 
Verfahrensordnung der Gro3en Beschwerdekaimrier vorgelegten 
Stehlungnahme darauf hingewiesen, daB in der Recht-
sprechung der Juristischen Beschwerdekamxner europàische 
Direktanmelder und Euro-PCT-Anmelder insofern unter-
schiedlich behandelt worden seien, als letzteren eine 
Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der "nationalen 
Gebühr", der Recherchengebühr und der Prüfungsgebühr 
zugestanden worden sei. 

Die rechthiche Grundlage für eine Wiedereinsetzung von 
Euro-PCT-Anineldern sei Artikel 48 (2) a) PCT, wonach die 
Vertragsstaaten eine Fristüberschreitung durch einen PCT-
Annielder als entschuldigt anzusehen haben, wenn dies nach 
ihrein nationalen Recht unter vergleichbaren Uinstãnden 
vorgesehen ist. Dieser Artikel verpfhichte jedoch die 
Vertragsstaaten nicht dazu, Euro-PCT-Aninelder besser zu 
behandein als Anmelder nationaler oder regionaler 
(europäischer) Direktanmeldungen. Da die Gebühren, die für 

03331 	 .1... 



3 	 G 3/91 

die Euro-PCT-Anmeldung zu entrichten sind, den üblichen 
europäischen Gebühren auch von der Höhe her im 
wesentlichen entsprechen, liege kein Grund vor, die 
Wiedereinsetzung bei Euro-PCT-Anmeldungen, nicht aber bei 
europäischen Direktanmeldungen zuzulassen. 

V. 	Der Beschwerdeführer hat der GroBen Beschwerdekainmer keine 
Stellungnahine vorgelegt. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Recht auf Wiedereinsetzung bei Versàumung der Fristen nach 
den Artikein 78 (2) und 79 (2) EPO sowie nach der 
Regel 104b (1) b) und C) EPU 

1.1 	In der Entscheidung, mit der die GroBe Beschwerdekamnmner 
befa3t .wurde, wies die Juristische Beschwerdekammer auf 
ihre eigene Rechtsprechung hin, nach der demn Euro-PCT- 
Anmelder die Wiedereinsetzbarkeit in die Fristen zur 
Zahiung der nationalen Gebühr sowie der Recherchen-, 
Bestimtnnungs- und Prüfungsgebühr (s. z. B. die Entscheidung 
J 6/79, AB1. EPA 1980, 225, Nr. 6 der Entscheidungsgründe) 
oder in die Nachfrist nach Regel 85a EPU (Entscheidung 
J 32/86 vomn 16. Februar 1987, unveröffentlicht; 
Entscheidung J 22/88, AB1. EPA 1990, 244) mit der 
Begründung zugebilligt wird, daB Artikel 122 (5) EPU, in 
dem die Ausnahmen vom aligemeinen Wiedereinsetzungsgrund-
satz aufgeführt sind, restriktiv ausgelegt werden müsse. 
Da in Artikel 122 (5) EPU weder die Frist nach 
Artikel 150 (2) EPU noch diejenigen Fristen ausdrücklich 
genannt seien, die in Regel 104b (1) EPU in Verbindung mit 
den Artikein 157 (2) b) und 158 (2) EPU vorgesehen seien, 
dürfe der Euro-PCT-Anmelder von der Möglichkeit der 
Wiedereinsetzung in diese Fristen oder die entsprechenden 
Nachfristen Gebrauch machen. 

I 
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1.2 	Da diese Rechtsprechung einen neuen Sachverhalt geschaffen 
hat, der eine Ungleichbehandlung von europaischen Direkt-
anmeldern und Euro-PCT-Anlnelderfl zur Folge hat, hat die 
Juristische BeschwerdekalniTter die Frage nach der Anwendbar-
keit des Artikels 122 (5) EPU auf europãische Direkt-
anmelder gesteilt. 

	

1.3 	Zunâchst inuB geprüft werden, ob in der bisherigen 
Rechtsprechung die Bestixnmungen des Europâischen 
Patentübereinkoinmens richtig ausgelegt worden sind. 

	

1.4 	Artikel 48 (2) a) PCT lautet: "Jeder Vertragsstaat sieht, 
soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als ent-
schuldigt an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem 
nationalen Recht zugelassen sindtt. 

Infolgedessen kann der Euro-PCT-Anmelder, der eine 
bestintmte Verfahrenshandlung nicht innerhaib der im PCT 
vorgeschriebenen Frist vorgenoinmen hat, die einschlägigen 
Bestimmungen des EPU über die Wiedereinsetzung 
(Art. 122 EPU) in alien Fallen in Anspruch nehinen, in 
denen auch der europäische Direktanmelder bei Versäumung 
der entsprechenden Frist hiervon Gebrauch machen kann. 

	

1.5 	Uberdies sieht Artikel 48 (2) b) PCT folgendes vor: "Jeder 
Vertragsstaat kann, soweit er betroffen ist, eine 
Fristüberschreituflg auch aus anderen Gründen als den in 
Buchstabe a genannten als entschuldigt ansehen". 

In Artikel 150 (2) EPU heiBt es auBerdein: "Internationale 
Anmeidungen nach dem Zusaiunienarbeitsvertrag können 
Gegenstand von Verfahren vor dem Europâischen Patentamt 
sein. In diesen Verfahren sind der Zusaminenarbeitsvertrag 
und ergänzend dieses Ubereinkommen anzuwenden." Aufgrund 
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dieser Bestimmungen des PCT und des EPU 1st Artikel 122 
EPU auf Euro-PCT-Anmelder anzuwenden, d. h. diese können 
in alle Fristen wiedereingesetzt werden, die nicht nach 
Artikel 122 (5) EPU von der Wiedereinsetzung ausge-
schiossen sind. 

1.6 	Artikel 122 (5) EPU erwãhnt weder die Regel 104b (1) b) 
und C) EPU noch die Artikel 157 (2) b) und 158 (2) EPU 
ausdrückl ich. 

1.7 	GejnàB Artikel 11 (4) PCT steht jedoch eine internationale 
Anmeldung, die die Erfordernisse der Ziffern I bis iii des 
Absatzes 1 dieses Artikels erfüllt, "einer vorschrifts-
iuâBigen nationalen Anineldung ... gleich". Entsprechendes 
ist nach Artikel 150 (3) EPTJ vorgesehen. 

1.8 	Unter diesen Uinstànden gilt jede internationale Anineldung, 
die die vorn PCT vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt und 
in der ein europäisches Patent beantragt wird, als 
vorschriftsinä8ige europãische Patentanmeldung. Die 
Uberinittlung der internationalen Anineldung an das EPA und 
die Zahiung der in Artikel 158 (2) EPU in Verbindung mit 
den Artikein 22 (1) und 39 (1) PCT vorgeschriebenen 
nationalen Gebühr sind somit Verfahrenshandlungen, die der 
Einreichung einer europäischen Direktanmneldung und der 
Zahiung der diesbezüglichen Gebühren entsprechen. Der 
Begriff "nationale Gebühr" in Artikel 22 PCT steht hiermit 
un Einklang. Die in Regel 104b (1) b) und C) EPU fest-
gesetzte Frist zur Zahiung der nationalen Gebühr bzw. der 
Recherchengebühr ist somnit der Frist zur Zahiung der 
Anmnelde- und Recherchengebühr sowie der europäischen 
Benennungsgebühren nach den Artikein 78 (2) bzw. 79 (2) 
EPU durchaus vergleichbar, von der sie sich nur durch ihre 
Dauer unterscheidet. Die unterschiedliche Dauer der beiden 
Fristen ândert jedoch nichts an ihrer Rechtsnatur, da 
beide Fristen ihremn Wesen nach identisch sind. Dies ergibt 

03331 	 .../... 



6 	 G 3/91 	' 

sich allein schon aus dem Wortlaut der Regel 104b (1) b) 
EPU; danach ist die nationale Gebühr, die die Euro-PCT-
Anmelder zu entrichten haben, nichts anderes als die Summe 
aus der in Artikel 78 (2) EPU vorgesehenen Aniueldegebühr, 
den Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPU und 
gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31. Es ist 
daher rechtens, wenn die Fristen, die die Euro-PCT-
Aninelder und die europäischen Direktaninelder zu beachten 
haben, gleich behandelt werden. Soinit ergibt sich, daB 
sowohi die Fristen nach den Artikein 78 (2) und 79 (2) EPU 
als auch die Fristen nach Regel 104b (1) b) und C) EPU in 
Verbindung init den Artikein 157 (2) b) und 158 (2) EPU von 
der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPU ausgeschlossen 

sind. 

2. 	Die Juristische Beschwerdekanuner hat sich unter Nuinmer 6.1 
ihrer Entscheidung die der Grol3en Beschwerdekainmer aller- 
dings nicht vorgelegte Frage gesteilt, ob die Nachfrist 
nach Regel 85a EPU ebenso wie die entsprechenden Grund-
fristen als von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen zu 
gelten habe. 

Die Grol3e Beschwerdekainmer steilt hierzu fest, daB die 
Regel 85a EPU in die Ausführungsordnung aufgenonunen worden 
ist, uxn die schwerwiegenden Folgen, die die Versâuinung 
bestixnrnternach Artikel 122 (5) EPU von der Wieder-
einsetzung ausgeschlossener Fristen nach sich zieht, 
insoweit zu niildern, als den europâischen Patentanmeldern, 
die diese Fristen nicht eingehalten haben, eine letzte 
MOglichkeit geboten wird, ihr Versàuxnnis innerhaib einer 
Nachfrist und gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr 
wiedergutzumachen. Die Nachfrist nach Regel 85a EPU ist 
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also eng an die Grundfristen nach den Artikein 78 (2) und 

79 (2) EPU bzw. nach der Regel 104b (1) b) und c) EPU 

gebunden und 1st daher ebenso wie diese nach 

Artikel 122 (5) EPU von der Wiedereinsetzung ausge-
schlossen. 

3. 	Die GroBe Beschwerdekamxner braucht sich zu den übrigen in 

der Entscheidung gesteilten Fragen nicht zu âuBern, da sie 

sich nicht in Zusammenhang mit der Sache J 16/90 stellen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Artikel 122 (5) EPU 1st sowohl auf die Fristen nach den 

Artikein 78 (2) und 79 (2) EPU als auch auf diejenigen nach 

Regel 104b (1) b) und C) EPU in Verbindung mit den 

Artikein 157 (2) b) und 158 (2) EPU anzuwenden. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

? 

J. Rüc en 	 P. Goni 


