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SACHVERHALT UND ANTRXGE 

Die europäische Patentaruneldung Nr. 83 105 946.4 (Veröffent-

lichungsnummer: 0 101 807) wurde am 17. Juni 1983 einge-

reicht. Sie enthält zwei Stze von je 15 PatentansprUchen, 

von denen der zweite Satz für 6sterreich bestixnmt ist. Zu-

saxninen mit den ailgemeinen GebUhren wurden fUnf Anspruchsge-
buhren zu DM 60,--, zusammen DM 300,-- gezahit. Mit Bescheid 

vom 18. Juli 1983 forderte die Eingangsstelle den Arirnelder 

auf, innerhalb von zwei Monaten fUnf weitere AnspruchsgebUh-
ren für den Anspruchssatz für 6sterreich zu zahien. Am 
12. August 1983 zahite der Anmelder diese GebUhren in Höhe 
von DM 300,-- und beantragte zugleich deren RUckzahlung, 

weil die Erhebung zusätzlicher AnspruchsgebUhren im vorlie-

genden Fall nicht gerechtfertigt sei. Bei diesen Anspruchs-

sätzen handele essich urn eine rechtliche Notwendigkeit, 
weil bsterreich von dem nach Artikel 167 (2) EPU möglichen 
Vorbehalt Gebrauch gemacht habe (vgl. auch Aintsbl. EPA 1979, 
269). 

Durch Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 30. Dezem-
ber 1983 wurde der Antrag auf RUckzahlung der Anspruchsge-
bUhren für 6sterreich abgelehnt. Zur BegrUndung wurde im we-

sentlichen folgendes ausgefUhrt: Bei Anwendung von Regel 

31 (1) EPU nach ihrem reinen Wortlaut seien im vorliegenden 

Fall (bei 2 x 15, also 30 AnsprUchen) sogar 20 Anspruchsge-

bUhren zu zahleri gewesen. Die Praxis des EPA trage der hier 

gegebenen rechtlichen Situation bereits dadurch Rechnung, 

dal3 sie jede Reihe von Ansprüchen gesondert betrachte, also 

auch in der zweiten Anspruchsreihe die ersten 10 Ansprüche 

nicht mit GebUhren belaste. Dabei wurde hervorgehoben, daf3 

sich diese Praxis auf alle Fälle zu1ssiger gesonderter An- 
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spruchsstze beziehe, also auch auf den Fall einer Notwen-

digkeit gesonderter Anspruchsstze wegen älterer euro-

päischer Patentanmeldungen (Rege]. 87 EPU) wie auf den Fall 

älterer nationaler Patentanmeldungen (vgl. Rechtsauskunft 

des EPA 9/81, P1mtsbl. EPA 1981, 68). 

Es bestehe keine Rechtsgrundlage dafur, auch die Uber 10 

hinausgehenden AnsprUche einer weiteren Anspruchsreihe auger 

Betracht zu lassen. Regel 31 stelle allein auf die Zahi der 

AnsprUche ab, ungeachtet zu welchem Zweck die AnsprUche auf-

gestelit wurden. Auch kbnne das vorgetragene Argument, die 

zusätzlichen AnsprUche verursachten keinen zusàtzlichen Ar-

beitsaufwand, nicht berucksichtigt werden. Das Argument sei 

teilweise inhaltlich unzutreffend. Im Ubrigen beziehe 

sich das Argument auf die Berechtigung einer GebUhrenpflicht 

mit Rilcksicht auf den vorliegenden besonderen Sachverhalt. 

Da der Gesetzgeber für diesen Sachverhalt jedoch keine Aus-

nabmeregelung getroffen habe, sei das EPA auch im vorliegen-

den Fall an die Regel 31 EPU gebunden. 

III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 1.. Närz 1984 

Beschwerde ein und begrUndete sie im wesentlichen wie folgt: 

Die Regel 31 EPU sei auf besondere Anspruchssätze, die mit 

RUcksicht auf sich aus dem EPU ergebende rechtliche Beson- 

derheiten notwendig seien, entweder uneingeschrnkt oder 

Uberhaupt nicht anwendbar. Unlogiach sei es, wenn die Em-

gangsstelle die ersten 10 AnsprUche eines besonderen An-

spruchssatzes von GebUhren freistelle, sich aber hinsicht-

lich weiterer AnsprUche durch den Wortlaut von Regel 31 EPU 

gebunden fuhle, AnspruchsgebUhren zu erheben. Im vorliegen-

den Fall sei Regel 31 EPU Uberhaupt nicht anwendbar. Eine an 

Sinn und Zweck dieser Regel orientierte Auslegung fUhre da-

zu, ihre Anwendung auf AnsprUche zu beschränken, die der An-

melder "zustzlich", aber nicht aus rechtlichen Besonder-

heiten "parallel" zu gegebenen AnsprUchen bilde. 
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IV. Die Aninelderin beantragt, die angefochtene Entscheidun(i áufzu-

heben und die RUckzahlung von DM 300,-- an AnspruchsgebUhren 

wie auch d e r EechwerdegebUhr anzuordnen. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie der 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Mit der Beschwerde stelit sich die Rechtsfrage, wie Regel 31 

EPU Uber die GebUhrenpflicht von PatentansprUchen anzuwenden 

ist, wenn eine Patentanmeldung einen gesonderten Anspruchs-

satz im Hinblick darauf enthält, daB ein benannter Vertrags-

staat einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPU gemacht 

hat. Die Rechtsgrundlage dafUr, daB derartige gesonderte An-

spruchssätze in der Praxis des EPA uberhaupt zugelassen wer-

den, wurde durch eine analoge Anwendung von Regel 87 ge-

schaffen (vgl. Rechtsauskunft des EPA Nr. 9/81 in Amtsbl. 

EPA 1981, 68). Die gesteilte Frage beantwortet sich daher 

daraus, wie Regel 31 im Falle der Regel 87 EPU anzuwenden 

jet, also dann, wenn gesonderte Anspruchssätze für bestimmte 

Vertragsstaaten vorgelegt werden, weil für diese eine 

frUhere europäische Patentanmeldung nach Art. 54 (3) und (4) 

EPU zu beachten ist. 

Die Regel 31 EPU macht nach ihrem Wortlaut keinen Unter-

schied hinsichtlich der Art der PatentansprUche, die einer 

GebUhrenpflicht unterworfen werden, oder nach den GrUnden, 

die den Anrnelder veranlassen, die Ansprüche aufzustellen. 

Das EPU kennt aber als Regelfall nur die Situation eines 

einzigen Anspruchssatzes für alle in der europäischen Pa-

tentanineldung benannten Vertragsstaaten und dies selbst 
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dann, wenn inehrere Anmelder einer Anmeldung jeweils ver-

schiedene Vertragsstaaten benannt haben (vgl. Artikel 59 und 

118 EPU). 

3. Als Ausnahine von dern Grundsatz, daB eine europäische Patent-

anzneldung nur einen Anspruchssatz für al].e Vertragsstaaten 

haben kann, ist irn Ubereinkoinmen ausdrücklich nur Regel 87 

vorgesehen. Diese Ausnahxne jet eine rechtliche Notwendig-

keit. Urn für die betroffenen Vertragsstaaten Uberhaupt einen 

Schutz zu erhalten, mul3 der Anmelder für diese Staaten Pa-

tentansprUche modifizieren, die er für andere Staaten ohne 
BerUcksichtigung der für sie nicht geltenden frUheren euro-

päischen Patentanineldung abfassen kann. Es handelt sich da-

her urn rechtlich bedingte, inhaitliche Variationen von An-

sprUchen, eigentlich aber nicht urn "weitere" AnaprUche ( vgl. 
den deutschen Text von Regel 31 (1) S. 1 EPU). Die Regel 31 

rnuB daher - trotz ihres Wortlauts, der keine Unterschiede 

hinsichtlich der Art der AnsprUche rnacht - nicht so ver-
standen werden, daB sie auf jedwede Art von AnsprUchen an- 

zuwenden ist. Die Regel kann vielrnehr auch so verstanden 

werden, daB sie nur für den Normalfall der für alle be-

nannten Vertragsstaaten einheitlichen Patentansprüche gilt. 

5. Auch der Zusammenhang, in dern die Regel 31 steht, deutet 

darauf hin, daB sie nur für diesen Norinalfall gedacht 1st. 

Artikel 84 Satz 2 EPU verlangt, daB die PatentansprUche 

"knapp gefal3t" sind. Die der Regel 31 vorangehende Regel 

29 (5) sagt, daB sich "die Anzahl der Patentansprüche bei 

BerUcksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in ver-
tretbaren Grenzen halten soul.  Darauf folgt Regel 31, die 

PatentansprUche vorn elften an gebührenpflichtig macht. Ob-

wohl in den Materialien zurn europäischen Patentrecht Uber 

den Norrnzweck von Regel 31 nichts ausdrUcklich gesagt 1st, 

kann aus diesem Zusanunenhang doch gefolgert werden, daB die 
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AnspruchsgebUhren in erster Linie als Mittel gedacht sind, 
den Anmelder zur Einhaltung der Regel 29 (5) EPU anzuhalten. 
Auerdem mag darin auch ein gewisser Ausgleich für die er-
höhte Arbeitsbelastung des Amts gesehen werden. 

Diesen in einem Zusamrnenhang stehenden Vorschriften des Ar-
tikels 84 Satz 2, der Regel 29 (5) und der Regel 31 EPtJ läBt 
sich der Fall der Regel 87 EPU nicht zuordnen. Falls eine 
frUhere europische Patentanineldung nach Artikel 54 (3) und 
(4) EPU für bestiminte Vertragsstaaten berUcksichtigt werden 
mui3, ist der Anznelder gezwungen, einen besonderen Anspruchs-

satz vorzulegen, sofern er für diese Vertragsstaaten nicht 
Uberhaupt auf einen Schutz verzichten will. Das Uberein-
kommen selbst erzwingt und ermöglicht hier eine Ausnahme von 
der Regel, daB die PatentansprUche für alle Vertragsstaaten 

einheitlich sind. Diese Situation hat mit dem Erfordernis 

der Knappheit der AnsprUche nach Artikel 84 Satz 2 und ihrer 
zahlenmäl3igen Beschränkung nach Regel 29 (5) EPU nichts zu 
tun. 

Auch aus der Abfassung von Regel 31 EPU läI3t sich erkennen, 
daB sie auf den Norinalfall der für alle Vertragsstaaten em-

heitlichen Anspruchsfassung und nicht auf den Fall der Regel 
87 EPU abzielt. Regel 31 EPU ist in ihrem Psatz 1 auf die 
europäische Patentanxneldung bei Einreichung ausgerichtet. 
Ansatz 2 ist dazu eine Ergnzung im Hinblick auf eine etwa-

ige Vermehrung der AnsprUche bis zum Zeitpunkt der Patenter-
teilung. Regel 87 EPU hingegen geht davon aus ("Stelit das 

EPA fest, ..."), daB gesonderte AnsprUche mit Rücksicht auf 
Artikel 54 (3) und (4) erst im Laufe des PrUfungsverfahrens 
notwendig werden. Es bestätigt somit auch die Alfassung der 

Regein 31 und 87 EPU, daB Regel 31 nur für den Normalfall 

der für alle Vertragsstaaten einheitlichen AnsprUche gilt. 

. . . / 0 0 0 
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B. Auch die Materialien zum EPU zeigen, da6 R. 31 und R. 87 EPU 

keinerlei Beziehung zueinander haben. Regel 31 ist aus der 

Vorschrift "Zu Artikel 70 - Nr. 1 - Zahi der Patentanspru-

che" im "Vorentwurf einer AusfUhrungsordnung zum Abkommen 

Uber ein europäisches Patentrecht" (Dok. 4419/IV/63 vom 

20. Januar 1964) hervorgegangen. In diesem sog. Vorentwurf 

1962/64 gab es nur eine einzige, für alle Staaten identi-

sche, zu einem einheitlichen Patent fUhrende Anspruchsfas-

sung. In den späteren Vorarbeiten zum EPU wurde einerseits 

die Regelung betreffend die Zahi der PatentansprUche Uber-

nommen und weiter ausgestaltet. Ganz unabhängig davon ist 

andererseits aus der Möglichkeit der Benennung einzelner, 

von Anzneldung zu Anmeldung verschiedener Staaten die Rege-

lung in Art. 54 (4) und daraus notwendigerweise Regel 87 EPU 
entstanden. 

9. Aus den vorstehenden GrUnden ergibt sich somit, da8 Regel 31 

EPU nicht auf zwei (oder gar inehrere) Sätze von Patentan-

sprUchen je gesondert anzuwenden jet, wenn sich die Vorlage 

dieser Anspruchssatze in Hinblick auf Artikel 54 (3) und (4) 

EPU als rechtlich zwingend ergibt. Dies bedeutet, daB Regel 

31 EPU in einer soichen Situation nur auf den Anspruchssatz 

anzuwenden ist, der die meisten AneprUche enthält. 

* 	10. Entsprechendes gilt auch dann, wenn ein gesonderter An- 

spruchssatz im Hinblick darauf vorgelegt wird, daB ein be-

nannter Vertragsstaat einen Vorbehalt nach Artikel 

167 (2) a) EPU gemacht hat. Für diesen Fall wurde die Mög-

lichkeit der Vorlage gesonderter AneprUche in Analogie zu 

Artikel 54 (3) und (4) i.V.m. Regel 87 EPU bejaht (Rechts-

auskunft des EPA Nr. 9/81 in Amtsbl. EPA 1981, 68). Beide 

Fälle haben gemeinsam, daB rechtliche Grtinde, die sich aus 

dem Ubereinkommen ergeben, dazu zwingen, die PatentansprUche 

für einen bestiininten Vertragsstaat abzuwandeln gegenUber den 
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für die Ubrigen Vertragsstaaten geltenden AnsprUchen. Die 

Tatsache, daB hier die Vorlage des gesonderten Anspruchs-

sa.tzes in der Regel bei Einreichung der Anmeldung erfolgt 

(vgi. Recntsauskunft des EPA Nr. 4/80, Amtsbl. EPA 1980, 

48), andert nichts an dieser Betrachtungsweise. Dies beruht 

darauf, daB hier die Rechtslage im voraus bekannt ist, wäh-

rend sie sich im Falle des Artikels 54 (3) und (4) EPU in 

der Regel erst während des Erteilungsverfahrens heraus-

steilt. 

Die bisherige Praxis des EPA bei der Auslegung der Regel 31 

(vgl. Mitteilung im Mitsbl EPA 1979, 289, 292) hat weit-

gehend Zustimmung gefunden und ist, soweit für die Be-

schwerdekainmer ersichtlich, auch von den betroffenen An-

meldern akzeptiert worden; zumindest sind der Beschwerde-

kammer keine Beschwerden bekanntgeworden, mit der sich 

Anmelder gegen eine soiche Auslegung der Rechtslage gewandt 

hätten.Die in diesen Fallen entrichteten GebUhren sind daher 

auch verfallen. Die von der bisherigen Rechtslage abweichen-

de Auffassung der Beschwerdekammer hat jedoch für die Be-

schwerdefUhrerin, die nur unter Vorbehalt gezahit und Be-

schwerde erhoben hat, zur Folge, daB die nach der vorliegen-

den Entscheidung ohne Rechtsgrund gezahiten GebUhren zurUck-

zuerstatten sind. 

Die beantragte Rückzahlung der BeschwerdegebUhr ist im Hin-

buck auf Regel 67 EPU nicht möglich. Der hierzu als Voraus-

setzung geforderte Verfahrensinangel liegt nicht vor. Die 

Tatsache, daB das EPA in der Frühphase seiner Entwicklung 

(d.h. 1979) die Regel 31 EPU anders betrachtet und ange-

wendet hat, als es der nun vorgenominenen Auslegung dieser 
Regel durch die Beschwerdekainmer entspricht, ist kein Ver-

fahrensfehler. 

./.. 
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ENTSCHEI DUMGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patent-
aints vozn 30. Dezember 1985 wird aufgehoben. 

Die RUckzahlung von AnspruchsgebUhren in Höhe von DM 300,--
wird angeordnet. 

Der Antrag auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wird zurUck-

gewie sen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

3"?' 
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