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Sachverhalt und Antrge 

Auf der Grundlage einer frlihesten Priorität vom 
12. Mai 1984 reichte der Vertreter der BeschwerdefUhrerin 
(nachfolgend "Vertreter" genannt) am 16. Mrz 1985 beim EPA 
als Anmelderamt die Euro-PCT-AnmeldUng PCT/EP 85/00168, 

später europische Patentanmeldung 85 90 221.6, em. 

Bei Abschlul3 der internationalen Phase (13. Januar 1986) 
hatte der Vertreter beim EPA als Anmeldeamt ein Gebflhren-
guthaben von 2 081.- DM. Er beantragte am 20. Mai 1986 
dessen RUckzahlung. Am 13. Juni 1986 wurde ihni ein Ver-
rechnungsscheck zugeschickt (Bi. 50, 51a und 51b d.A.). 

Am 13. Februar 1986 lief die "Grundfrist" nach Regel 104b 
(1) EPU zur zuschlagsfreien Nachzahlung der nationalen 
GebUhr von 560.- DM und je 280.- DM fUr die 10 Benennungen 

ab. 

Mit Schreiben vom 24. Juni 1986 legte der Vertreter (er-

neut) dar, daD die Zahiung der Geblihren nacn III. unter-

blieben ist, weil er von der Vorstellung ausgegangen war, 
dai3 ein von ihm erk1rter Priorittsverzicht eine Frist-

verschiebung "bjs zum 12. November 1986" bewirkt habe. 

Aul3erdem kUndigte er einen Antrag auf Wiedereinsetzung in 
die Frist zur Zahiung jener GebUhren (III.) an. Er sei 
nm1ich an der, spätestens am Montag, den 14. April 1986 
notwendigen Zahiung (Ende der "Nachfrist" nach Regel 85a 
EPO) durch einen am 10. April 1986 in der Schweiz er-
littenen Verkehrsunfall verhindert gewesen. Ferner wies er 
(Seite 2, Mitte, seines Schreibens) darauf hin, daB em 
Guthaben von 2 081.- DM zur Verrechnung zur Verfligung 
stehe. Den ihm Ubersandten Scheck habe er nicht eingelöst. 
Im weiteren Verlauf stelite er dann den WiedereinsetzungS-
antrag unter Zahlung der Geblihr und eines NRestbetragshl von 
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1 221.- DM zur Deckung des nach Verrechnung der 2 081.- DM 

noch of fenen Fehibetrages zur Deckung der genannten (III.) 

Geblihren. 

Am 12. Juni 1986 (Bi. 43 d.A.) erlieS die Eingangsstelle 

des EPA eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPIJ, daB die 

europäische Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der GebUhren 

(III.) innerhaib der Fristen nach Regel 104 b (1) bzw. 85a 

EPU als zurUckgenommen gelte. Mit der Entscheidung vom 

30. Januar 1987 wies die Eingangsstelle unter Besttigung 

des Rechtsverlusts an der A±imeldung den Wiedereinsetzungs-
antrag zurtick. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde. Die 

Darlegung aller Vorgnge und Ausfilhrungen, die sich auf die 

Wiedereinsetzung beziehen, kann unterbleiben. Der Vertreter 

hat sich nmlich mit Schreiben vom 14. Juli 1987 auf die 

Benennung von 5 Vertragsstaaten beschränkt, also auf die 

Ubrigen 5 Benennungen verzichtet. 

Entsche idungsgrlinde 

Die PrUfung der zulässigen Beschwerde kann sich nach 

Verzicht auf 5 Benennungen auf die Frage beschr&iken, ob 

eine Verrechnung des am 13. Februar 1986, also bei Ablauf 

der Frist nach Regel 104b (1) EPU zur Verftigung stehenden 

Guthabens aus der internationalen Phase von 2 081.-DM auf 

die Eingangsgebren der regionalen Phase möglich ist. 

Zunchst ist allerdings festzustellen, daB der Beschwerde-

ftihrer weder bei Ablauf der "Grundfrist" 

Februar 1986), noch bei Ablauf der "Nachfrist" 

April 1986) die Absicht hatte, die Gebtibren nach Regel 

104 b (1) EPU zu zahien. Der Grund war keineswegs sein 
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Autounfall, sondern seine mehrfach und auch noch nach dem 

Unfall (10. April 1986) und nach dem Ablauf der Nachfrist 

schriftlich dargelegte Auffassung, daB die Zahiungafrist 

infolge eines Prioritätsverzichts erst im Dezember 1986 

ende. Dieser Irrturn 14I3t es aber andererseits ala folge-

richtig erscheinen, daB er sein am 13. Februar 1986 (Ende 

der 'Grundfrist") bestehendes Guthaben mit Schreiben vom 

20. Mai 1986 zunächst einmal zurUcicverlangte, denn er 

glaubte, erst im Da.zember 1986 weitere GebUhren zahlen zu 

mUssen. 

Ala nächstes jet festzuhalten, daB am 13. Februar 1986 

(&ide der "Grundfrist " ) eine Situation bestand, in der 

einerseits die GebUhren nach Rege]. 104 b (1) EPU fällig 
waren und andererseits em (damals noch nicht zurUc)cge-

fordertes) Guthaben von 2.081,- DM aus derselben Anmeldung 

vorhanden war. Nach der Praxis des EPA (siehe Richtlinien 
Teil A, Kap. XII - 10.5) hätte dieses Guthaben zur Zahlung 

eines Teiles der Geblihren verwendet werden können, wenn em 

Umbuchungsauftrag spätestens an dem genannten Tag erteilt 

worden ware. Dies ware nicht davon abhängig gewesen, ob 

dieses Guthaben aus derselben Patentanmeldung (wie hier) 

oder einer anderen herrUhrt. 

Diese an sich mögliche Verwendung des Guthabens jet - wie 

dargelegt - nicht erfolgt. Es bleibt nun weiter zu prUfen, 

ob eine Verrechnung auch noch nach dem 13. Februar 1986 

htte beantragt und vorgenoznmen werden können, weil es sich 

nicht urn irgendein, sondern urn ein dieselbe Patentanmel-

dung betreffendes Guthaben handelte. Dieser Gedanke drngt 

sich auch deswegen auf, weil es naheliegt, UberschUssige 

Gebtlhren, die am Ende der internationalen Phase verb].eiben, 

fUr die unmittelbar daran bei Eintritt in die regionale 

Phase f1lig werdenden Geblihren zu verwenden. Der Kammer 

erscheint es nicht schlechthin ausgeschlossen, daB fUr eine 
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bestimmte Anmeldung gezahite GebUhren, die ihren Zweck ver-

loren haben und zurUckgezahlt werden mfll3ten, auf später für 

dieselbe Anmeldung fällig werdende Gebflhren angerechnet 

werden, auch wenn diese Anrechnung erst nach der F11igkeit 
der letztgenannten Gebilhren beantragt wird. Es besteht hier 
eine Artikel 7 (2) GebO EPU analoge Situation. 

Der Pechtsgedanke, daI3 für ein und dieselbe Patentanrneldung 
gezahite GebUhren nachträglich in ihrer Zweckbestiinrnung ge-
&kdert werden können, obwohl di Situation entsprechend Ar-
tikel 7 (2) GebO EPU nicht im strengen Sinne, sondern nur 
in Slinlicher Weise besteht, ist in der Praxis des EPA be-
reits verschiedentlich zurn Ausdruck gekoxninen. So können 
beispielsweise nach den Richtlinien Teil A, Kap. 111-9, An- ' 

spruchsgebühren, die für die Ansprliche "11. und folgende" 
gezahit sind, aber nicht für alle diese ArisprUche ausrei-
chen, nachträglich bestiminten AnsprUchen der Gruppe "11. 
und folgende" zugerechnet werden. Die Entscheidung J 23/82 

(Amtsbl. EPA 1983, 127) 1t es zu, daB der Anmelder, der 

innerhaib der Nachfrist nach Regel 85a EPU 8 Benennungsge-

bUhren ohne den erforderlichen Zuschlag gezahit hat, nach-

trg1ich die Zweckbestirnmung dieser GebUhren so &idert, daB 

für einen auszuwh1enden Teil der benannten Vertragsstaaten 
die BenennungsgebUhren mit Zuschlag entrichtet sind und da-
mit der Rechtsverlust für die Anmeldung insgesamt vermieden 

wird. 

Die Kainxner hätte es dementsprechend auch nach Ablauf der 
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H undfristu (13. Februar 1986) fUr mögiich gehaiten, daB 
der Anmeider analog Artikel 7 (2) GebO-EPU gefragt worden 
wUre, was mit dem daxnais bestehenden Guthaben geschehen 
soil. Setzt man Zahlungswiilen voraus, so ware die Antwort 

zwangsiäufig gewesen, daB der Geblihrenliberschu3 aus der 
internationalen Phase mit den bei Eintritt in die regionale 

Phase fällig gewordenen GebUhren verrechnet wird. 

Zu einer soichen Entwickiung, die hier die vernlinftige Ent-
wicklung gewesen w&e, ist es aber nicht gekornmen. Der Ver-
treter lebte in der irrtUxnlichen Vorsteilung, daB die Ge-
bUhren nach Regei 104 b (1) EPfJ infolge eines Prioritäts-
verzichts erst im Dezember 1986 zu zahien sind. Entspre-
chend diesem Irrtum beantragte er mit Schreiben vom 
20. Mai 1986 die Auszahlung seines Guthabens von 2 081,--DM 
und erkiarte dabei, daB die fraglichen GebUhren erst spter 
zu zahien seien. Erst durch ein Schreiben des Juristischen 
Dienstes des EPA vom 16. April 1986 lieB er sich Uberzeu-
gen, daB er sich in einem Irrtum befunderi hatte. Daraufhin 
beantragte er mit Schreiben vom 12. Juni 1986 die Verrech-
nung seines nach wie vor bestehenden Guthabens rUckwirkend 
zum 13. Februar 1986 (Ende der 'Grundfrist"). 

Es bleibt nun die Frage, ob diesem spaten Verrechnungs-
antrag nicht die Tatsache entgegensteht, daB der Vertreter 
mit Schreiben vom 20. Mai 1986 die Auszahlung seines Gut-

habens von 2081,- DM beantragt, einen Scheck Uber diesen 
Betrag erhalten, wenn auch nie eingeiöst, sondern zurflckge-
schickt hat. Der Antrag auf Auszahlung vom 20. Mai 1986 ist 

sicher eine VerfUgung Uber das Guthaben und das Gegenteil 

eines Antrags auf Verrechnung. FUr das EPA war aber erkenn-
bar, daB der Antrag auf Auszahiung auf einem Irrtum berubte 
und der Vertreter diesen Antrag bei verstandiger WUrdigung 
des Failes nicht abgegeben haben wflrde. In demseiben 
Schreiben, mit dem er die Auszahlung begehrt, tragt der 
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Vertreter seine irrige Vorstellung vor, daB die fraglichen 

GebUhren infolge eines Priorittsverzichts erst Ende 1986 

zu zahien seien. Dabei 1st aber unzweifelhaft, daB er die 

Aufrechterhaltung der Anmeldung wtlnscht und ihren Rechts-

verlust nicht hinnehmen will. Bei einer GesamtwUrdigung des 

Schreibeñs vom 20. Mai 1986 ist daher fUr das EPA erkenn-

bar, daB der Vertreter bei vernUnftiger WUrdigung des Fal-

les keine Auszahlung seines Guthabens begehren konnte. FUr 

das EPA war zu diesem Zeitpunkt erkennbar, daB - wenn Uber-

haupt - nur noch die Verrechnung des Guthabens die Anmelde- 

rin vor dem vollstndigen Rechtsverlust an der Anmeldung 

bewahren konnte. Der Antrag auf Auszahlung in dem in sich 
I 

selbst in Widerspruch stehenden Schreiben vom 20. Mai 1986 

1st daher nicht als eine VerfUgung Uber das Guthaben anzu-

sehen, die eine Verrechnung ausschlieSt. Der Antrag auf 

Verrechnung folgte dann auch bald mit Schreiben vom 

12. Juni 1986. Die Situation ist daher so zu bewerten, wie 

wenn nie ein Antrag auf Auszahlung des Guthabens gesteilt 

worden ware. In diesem besonders gelagerten Fall 1st daher 

nachträglich die Verrechnung des Guthabens in der Weise 

möglich, daB das Guthaben vom 13. Feburar 1986 Uber 2 081.- 

DM verrechnet wird als nationale GebUhr von 560.- DM und 

als GebUhr fUr 5 Benennungen nach getroffenen Wani mit 

1 400,-DM, wobei ein zurUckzuzahlender Rest von 121.- DM 

verbleibt. 

9. 	Die RUckzahlung der WiedereinsetzungsgebUhr von 125.- DM 

kann angeordnet werden ;  da der Wiedereinsetzungsantrag 

unter dem Eindruck eines Rechtsverlusts an der Anmeldung 

insgesamt gestelit war. Bei einer Verrechnung, wie sie 

nunmehr erfolgt, unter Verzicht auf 5 Benennungen ware eine 

Wiedereinsetzung von vorneherein nicht notwendig gewesen. 

Im Ubrigen wird die GebUhrensituation insbesondere unter 

BerUcksichtigung der AnspruchsgebUhren, von der Eingangs-

stelle zu regulieren sein. 
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itacheidungsforme1 

AUB diesen Grflnden wird entschieden: 

Die MitteilUng der Eingangsstelle des Europischen 

Patentamts nach Regel 69 (1) vom 12. Juni 1986 und ihre 

tscheidung vom 30. Januar 1987 werden aufgehoben. 

Die RUckzahlung der WiedereinsetzungsgebUhr von 125.- DM 

wird angeordnet. 

Die Sache wird zur FortfUhrung des Verfahrens an die 

Eingangsstelle des Europischen Patentaints zurlickver-

wiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	Der Vorsitzende: 

~- a 
(J. Rflckerl) 
	

(P. Ford) 
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