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Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Der Vertrauensschutz, der das Verfahren zwischen EPA und Anmelder beherrscht

J 2/87 AB1l, EPA 1988, 330 und J 3/87 AB1. EPA 1989, 3 ilt auch gepgeniiber

freiwilligen Serviceleistungen des EPA, wenn diese nicht so abgefaft sind.
daR MiRverstindnisse bei einem verminftigen Adressaten ausgeschlossen sind.

Ein Anmelder kann nicht darauf vertrauen, daR ihm bestimmte freiwillige
Serviceleistungen des EPA (hier: Hinweise auf die Fidlligkeit von Jahres-
gebihren) regelmifig zugestellt werden und kann daher keine Anspriche daraus
herleiten, wenn sich nicht erfolgen (Bestdtigung von J 12/84 ABl. 1985,
108); erhdlt der Anmelder aber eine freiwillige Serviceleistung, so kann er
auf deren Richtigkeit und Vollstdndigkeit vertrauen.

Zahlt ein Anmelder Jahresgebiihren im Einklang mit einem mifverstdndlichen
Hinweis tiber die Falligkeit der Jahresgebihren, so ist er so zu behandeln
als ob er die Jahresgebiihr rechtzeitig entrichtet hitte.
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II. Verschiebt sich der Beginn der regionalen (europiischen) Phase auf den

Zejtpunkt des Ablaufes des 30. Monats ab dem Anmeldedatum der inter-
nationalen Anmeldun so wird die Jahresgebtihr fiir das dritte Patentjahr

erst mit Ablauf des 30, Monats, d. h. am letzten Tag der 30-Monatsfrist
fallig (Art, 40 PCT; Art. 150 (2) Satz 3 EPU). Dieser verschobene

Falligkeitstag ist filir die Berechnung der Nachfrist zur Zahlung der
Jahresgebihr mit Zuschlag maRgebend.
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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

ITI.

Iv.
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Der Beschwerdefihrer reichte am 30. September 1983 eine
EURO-PCT-Anmeldung ein.

Mit Schreiben vom 3. Juni 1986, das die Uberschrift
"Hinweis auf Art. 86 (2) EPU, Art. 2 Nr. 5 GebO - Zahlung
der Jahresgebihr mit Zuschlagsgebihr" tragt, wurde der
Anmelder darauf hingewiesen, daB die dritte Jahresgebuhr
am 1.' April 1986 fédllig geworden, bis zum Falligkeitstag
aber nicht entrichtet worden sei. GemaB Art. 862 2) EPU
kénne die Jahresgebiihr noch innerhalb von 6 Monaten nach
Falligkeit mit Zuschlag im Gesamtbetrag von DEM 506, --
entrichtet werden. Der Anmelder zahlte daraufhin die
dritte Jahresgebiihr durch einen Scheck uber DEM 506,--,
der seinem Schreiben vom 24. September 1986 beigefigt

war.

Durch die Mitteilung gemdf Regel 51 (4) EPU vom

22. September 1987 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daf die
Prufungsabteilung beabsichtige, ein europdisches Patent zu
erteilen. Innerhalb der gesetzten Vier-Monatsfrist
erklarte der Anmelder sein Einverstandnis mit der
mitgeteilten Fassung, iibersandte eine Ubersetzung der
Patentanspriiche in die englische und franzdsische Sprache
und zahlte die Erteilungsgebiihren und die Druckkosten.

Mit Schreiben vom 29. September 1987 Ubersandte der
Anmelder unter Bezugnahme auf den Bescheid vom
03. Juni 1986 zur Entrichtung der vierten Jahresgebihr

zuzuglich des Verspatungszuschlags in Hohe von 10 % einen
Scheck uber den Betrag von DEM 671,--.

Durch Mitteilung gemaB Regel 69 (1) EPU vom
3. November 1987 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daB seine
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europdische Patentanmeldung gemaf Art. 86 (3) EPU als
zuruckgenommen gelte, da er die vierte Jahresgeblihr nebst
Zuschlag nicht rechtzeitig entrichtet habe. Die vierte
Jahresgebuhr habe gemaB Art. 86 (2) und Regel 37 EPU
zuschlagsfrei bis zum 30. September 1986 und mit Zuschlag
bis zum 30. Marz 1987 gezahlt werden kénnen.

Die Tatsache, daf dem Anmelder ein Geblhrenhinweis gemas
Art. 86 (2) EPU fur die vierte Jahresgebuhr nicht
zugestellt worden sei, sei unbeachtlich, da es sich bei
diesen Gebuhrenhinweisen nur um eine Serviceleistung des
EPA handele (Entscheidung der Juristischen Beschwerde-
kammer vom 25.01.1985 ABl. 1985, 108).

Die Berechnung der Falligkeit im Bescheid vom

03. Juni 1986 beruhe auf Art. 40 PCT und Art. 150 (2)

Satz 3 EPU und gelte nur fur die dritte Jahresgebuhr,
wahrend fur die vierte Jahresgebihr die normale Falligkeit
gema Art. 86 (2) in Verbindung mit Regel 37 EPU gelte.

Durch Mitteilung vom 07. Dezember 1987 wurde der Anmelder
auf die Falligkeit der funften Jahreégebﬁhr am

30. September 1987 hingewiesen, die noch innerhalb von
sechs Monaten nach Falligkeit mit Zuschlag entrichtet
werden kénne. Die 5. Jahresgebiuhr (DEM 770,--) nebst
Zuschlag (DEM 77,--) entrichtete der Anmelder mit Scheck,
der seinem Schreiben vom 23. Dezember 1987 beigefligt war.

Mit Schreiben vom 21. Dezember 1987 stellte der Anmelder
Antrag auf Entscheidung gemaB Regel 69 (2) EPU. Er bat die
Fristiberschreitung zu entschuldigen und die Anmeldung
weiterzubehandeln. Eine Sorgfaltsverletzung des Anmelders
liege nicht vor, da er sich auf die Angabe des Fallig-

keitsdatums in dem Gebuhrenhinweis vom 03. Juni 1986
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verlassen habe. Er habe zwar Gebllhrenhinweise fur die
dritte und finfte Jahresgebihr erhalten, nicht aber fur
die vierte Jahresgebithr. Der Anmelder habe darauf
vertrauen kénnen, daB das EPA fuir die vierte Jahresgebihr
die gleiche Serviceleistung gewdhre wie fur die dritte und
funfte Jahresgebihr. Das ergebe sich aus dem PCT-Leitfaden
fir Anmelder, Ausgabe Juli 1986, in der unter EP.11
ausgefihrt sei, daB der Anmelder vom EPA eine Mahnung
erhalte, wenn er nicht fristgerecht zahle.

Die Zahlung vom 29. September 1987 stelle inhaltlich einen
Wiedereinsetzungsantrag dar. Die Wiedereinsetzungsgebuhr
in Hoéhe von DEM 125,-- sei nicht entrichtet worden, weil
beim PCT-Anmeldeamt ein Gebihrenguthaben in Héhe von

DEM 160,-- vorgelegen habe.

Mit Entscheidung vom 29. Juli 1988 wurde entschieden:

1. Die Anmeldung gilt wegen der verspateten Zahlung der
Jahresgebuhr fur das vierte Jahr als zuriickgenommen

und

2. der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versaumte
Frist nach Art. 86 (2) EPU gilt wegen Nichtzahlung
der Wiedereinsetzungsgebihr als nicht gestellt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die form- und
fristgerechte Beschwerde des Anmelders. Der Beschwerde-
fuhrer stellte klar, daB sein Schreiben vom

21. Dezember 1987 keinen Wiedereinsetzungsantrag
darstelle. Die Sache solle zum ErlaB einer Entscheidung
nach Regel 69 (2) EPU zuruickverwiesen werden. Die
Gebihrenhinweise gemaB Art. 86 (2) EPU seien zwar
freiwillige Dienstleistungen des EPA, jedoch habe der
Beschwerdefihrer sich nach dem Prinzip von Treu und
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Glauben darauf verlassen kénnen, daf diese Dienstleistung
lickenlos erbracht werde. Ein Hinweis auf die Falligkeit
der vierten Jahresgebuhr sei aber unerklarlicherweise
unterblieben. Diesen Mangel kénne das EPA durch eine
Entscheidung nach Regel 69 (2) EPU heilen und dem Antrag
auf Weiterbehandlung stattgeben.

Entscheidungsgrinde

1.

00490

Die Beschwerde ist zuléassig.

Die angefochtene Entscheidung stellt zu Recht fest, daB
die vierte Jahresgebihr nicht innerhalb der gesetzlichen
Frist des Art. 86 EPU entrichtet worden ist. Da der
Anmeldetag der EURO-PCT-Anmeldung der 30. September 1983
ist, wurde die vierte Jahresgebilhr gemdf Art. 86 (1) Satz
2 EPU am 30. September 1986 fallig. Gemaf Art. 86 (2) EPU
konnte sie mit Zuschlagsgebiihr noch bis zum 30. Marz 1987
wirksam entrichtet werden. Jahresgebiihr und Zuschlags-
gebuhr sind jedoch erst am 1. Oktober 1987 entrichtet

worden.

Eine verspatete Zahlung hat nach Art. 86 (3) EPU zur
Folge, daB die europaische Anmeldung als zurickgenommen
gilt. Die verspatete Zahlung ist aber im vorliegenden Fall
durch das Verhalten des EPA mitverursacht worden.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine EURO-PCT-
Anmeldung, fur die hinsichtlich der Falligkeit der dritten
Jahresgebuhr die besonderen Bestimmungen des Art. 40 PCT
und des Art. 150 (2) Satz 3 EPU gelten. Danach wird anders
als nach Art. 86 EPU die dritte Jahresgebihr ausnahmsweise
erst mit Ablauf des 30. Monats nach dem hier maBgebenden
Anmeldetag vom 30. September 1983, also am 1. April 1986
fdllig. Folglich konnte in diesem Fall die dritte
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Jahresgebihr mit Zuschlag noch bis zum 1. Oktober 1986
entrichtet werden.

Die Benachrichtigung des EPA vom 3. Juni 1986 weist
zutreffend darauf hin, daB die dritte Jahresgebiihr am

1. April 1986 fdallig geworden ist. Sie enthdlt jedoch
keinerlei Hinweis darauf, daB es sich um einen
Ausnahmefdlligkeitstag fir die dritte Jahresgebilhr
handelt. Die Benachrichtigung zitiert nicht einmal die
gesetzlichen Bestimmungen, aus denen sich dieser
Ausnahmefalligkeitstag ergibt. Im Gegenteil erweckt die
Benachrichtigung durch den Hinweis auf Art. 86 EPU den
Eindruck, daB es sich bei dem angegebenen Tag um den
normalen Falligkeitstag einer europaischen Patentanmeldung
handelt. DaB der Falligkeitstag vom 1. April 1986 in der
Benachrichtigung vom 3. Juni 1986 einen Ausnahmefall gemaR
Art. 40 PCT und Art. 150 (2) Satz 3 EPU darstellt, wurde
dem Anmelder erst nach der Entrichtung der vierten
Jahresgebuhr durch die Mitteilung gemaB Reg. 69 (1) EPU
vom 3. November 1987, daB die europaische Patentanmeldung

als zurickgenommen gelte, mitgeteilt.

Es ist daher nach Auffassung der Kammer dem Anmelder nicht
vorzuwerfen, wenn er die Benachrichtigung vom 3. Juni 1986
Uber die Falligkeit der Jahresgebihr zur Grundlage der
Uberweisung der vierten Jahresgebihr machte. Das konnte er
um so mehr, als ihm eine Benachrichtigung tber die
Falligkeit der vierten Jahresgebihr, die dann den fir
diese von der dritten Jahresgebithr abweichenden normalen
Falligkeitstag gemaB Art. 86 EPU enthalten hatte, nicht

zugestellt worden ist.
Die Kammer méchte jedoch betonen, daB sie an ihrer

Rechtsprechung festhalt, daB ein Anmelder nicht darauf
vertrauen kann, daB8 ihm freiwille Serviceleistungen des
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EPA - im vorliegenden Fall der Hinweis Uber die Falligkeit

einer Jahresgebuhr - regelmdaBig zugestellt werden, so daf L

er aus der Tatsache, daB ihm ein solcher Hinweis fur die
vierte Jahresgebuhr nicht zugestellt worden ist, keine
Anspruche herleiten kann (Bestatigung von J 12/84 ABl. EPA
1985, 108). Dieser Rechtsprechung steht aber nicht
entgegen, daB der Anmelder auf die Richtigkeit und
Vollstandigkeit einer ihm ubersandten Benachrichtigung
Uber die Falligkeit einer Jahresgebihr vertrauen kann. Die
Benachrichtigung vom 3. Juni 1986 war - wie ausgefihrt -
nicht so abgefaBt, daB sie MiBverstandnisse uUber den
Falligkeitstag der Jahresgebiihren bei einem vernunftigen
Adressaten ausgeschlossen hatte. Es ist daher nicht zu
beanstanden, wenn der Anmelder sich nach dem ihm
mitgeteilten Falligkeitstag richtete.

Die Kammer hat bereits mehrfach betont, daB der
Vertrauensschutz, der das Verhdltnis zwischen EPA und
Anmelder beherrscht, erfordert, daB Bescheide fiir den
Anmelder klar und unmiBverstandlich sind (vgl. Entschei-
dungen vom 20.07.1987 J 2/87 ABl. EPA 1988, 330
"Motorola" und vom 02.12.1987 J 3/87 ABl1l. EPA 1989, 3
"Membranen/MEMTEC"). Bescheide miussen so abgefaBt sein,
daB MiBverstdndnisse bei einem vernunftigen Adressaten
ausgeschlossen sind. Diesen Anforderungen genigte die
Benachrichtigung vom 03. Juni 1986 - wie oben dargelegt -

nicht.

Vertraut ein Anmelder einem mifverstandlichen Bescheid, so
darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (Entscheidung

J 3/87 ABl. EPA 1989, 3). Er ist vielmehr so zu behandeln,
als ob er die gesetzlichen Erfordernisse erfullt héatte,
wenn er die miBverstandliche Benachrichtigung zur
Grundlage seines Verhaltens machte. Da die Benachrichti-

gung uber die Zahlung der dritten JahresgebUhr den
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3 Eindruck erweckte, daB der Fialligkeitstag der Jahresge-~-

E bihren der 1. April sei, durfte der Anmelder davon
ausgehen, daB8 er die vierte Jahresgebilhr gemdB Art. 86 (2)

' EPU noch wirksam bis zum 1. Oktober 1986 entrichten
konnte. Da er das getan hat, gilt die vierte Jahresgebithr
als rechtzeitig entrichtet und damit die europidische
Patentanmeldung gemaB Art. 86 (3) EPU nicht als
zurickgenommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1.. Die Mitteilung gemdB Regel 69 (1) EPU vom
03. November 1987 und die Entscheidung vom 29. Juli 1988
werden aufgehoben.

2. Es wird festgestellt, daB die vierte Jahresgebiihr
rechtzeitig entrichtet ist und daher die europaische

Patentanmeldung nicht als zuriickgenommen gilt.

3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens an
die Vorinstanz zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeanmte: Der Vorsitzende:
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