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Sachverhalt und Antrãge 

Für die europäische Patentanmeldung Nr. 89 111 906.7, die 

keine PCT-Anmeldung ist, wurden die am 9. Oktober 1989 

fälligen Gebühren für Anmeldung, Recherche, elf 

Benennungen und die Zuschlagsgebühr nach Regel 85a (neue 

Fassung) EPU nicht gezahlt. Ein Antrag auf Wiederein-

setzung nach Artikel 122 EPU wurde durch Entscheidung der 

Eingangsstelle des EPA vom 27. Mãrz 1990 als unzulässig 

zurückgewiesen, weil hier eine Wiedereinsetzung nach 

Artikel 122 (5) EPU ausgeschlossen sei. Mit dem am 

11. November 1989 eingegangenen Wiedereinsetzungsantrag 

war geltend gemacht worden, daB die Grundfrist in Folge 

finanzieller Schwierigkeiten und die Nachfrist in Folge 

plötzlicher Erkrankung versãumt worden sei. Durch em 

árztliches Attest vom 11. Oktober 1989 wurde eine vor dem 

2. Oktober bestehende und voraussichtlich bis 16. Oktober 

andauernde Arbeitsunfàhigkeit bescheinigt. Dem Antrag auf 

Wiedereinsetzung war ein Scheck über alle nachzuzahlenden 

Gebühren und die Wiedereinsetzungsgebuhr beigefügt. 

Gegen die Entscheidung vom 27. Mãrz 1990 erhob der 

Aninelder am 22. Mai 1990 unter Zahiung der Gebühr 

Beschwerde und begründete diese zugleich wie folgt: Die 

angefochtene Entscheidung, die sich auf die Entscheidung 

J 18/82 (AB1. EPA 1983, 441) stütze, entspreche nicht mehr 

der aktuellen Entscheidungspraxis. Mittlerweile sei bei 

vergleichbaren Gebührenzahlungen durch die Entscheidung 

J 22/88 (AB1. EPA 1990, 244) bezüglich sog. Euro-PCT-

Anmeldungen die Wiedereinsetzung als grundsãtzlich 

zulàssig anerkannt. Die in den Artikein 158 (2) und 78 (2) 

EPU genannten Sachverhalte seien analog und gleichrangig. 

Deswegen entspreche es der Billigkeit, daB auch im 

vorliegenden Fall die Wiedereinsetzung nicht grundsàtzlich 

ausgeschlossen werde. 
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III. Der Vertreter des Beschwerdeführers. beantragte die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Wieder- 
einSetzung in die Nachfrist nach Regel 85a EPU. Zur 
Ergaflzung seines Wiedereinsetzungsantrags reichte er eine 
ausführlichere ârztliche Bescheinigung über den Gesund-
heitSzustand des Beschwerdeführers in der fraglichen Zeit 
(02.10. - 16.10.1989) nach. Darin wird bestãtigt, daB der 
Anmelder in dieser Zeit bett1ágerig war. 

EntscheidungsgrUnde 

	

1. 	Für die Entscheidung über die zulässige Beschwerde kommt 
es auf die Rechtsfrage an, ob eine Wiedereinsetzung in die 
Frist nach Regel 85a EPU mi Hinblick auf Artikel 122 (5) 
EPU überhaupt inöglich ist. Erst danach ware zu prüfen, ob 
die Zulâssigkeitserfordernisse von Artikel 122 (2) und (3) 
EPtJ erfüllt sind. Als letztes ware schlieBlich zu 
entscheiden, ob der Antrag auf Wiedereinsetzung begründet, 
also die gebotene Sorgfalt im Sinne von Artikel 122 (1) 
EPU beachtet ist. 

	

1.1 	Die Eingangsstelle des EPA als Erstinstanz hat sich 
lediglich mit der erstgenannten Rechtsfrage befaSt und 
diese verneint. Sie ist logisch richtig vorgegangen, indeiu 
sie weitere Fragen als die des Ausschlusses nach 
Artikel 122 (5) EPU nicht geprüft hat. 

	

1.2 	Die Juristische Beschwerdekaminer legt jedoch die 
Rechtsfrage, ob eine Wiedereinsetzung ausgeschlossen 1st, 
der GroBen Beschwerdekainmer vor. Dies setzt nach 
Artike]. 112 (1) a) EPU voraus, daB die vorlegende 
Beschwerdekalnmer eine Entscheidung der GroBen Beschwerde-
kainmer "für erforderlich" halt. Dazu genügt es nicht, daB 
die vorzulegende Frage von ailgemeinem Interesse ist. Ihre 
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Beantwortung muB für die Entscheidung des Beschwerdefalles 

auch notwendig sein. Irn Gegensatz zur Erstinstanz inuB 

daher die Juristische Beschwerdekanuner vor einer Vorlage 

prüfen, ob sie nicht die Frage des Ausschlusses nach 

Artikel 122 (5) EPU dahingesteilt sein lassen kann, weil 

die Beschwerde auch aus anderen Gründen zurückzuweiseri 

ware. 

	

1.3 	Wenn es nicht auf die Frage des Ausch1usses der 
Wiedereinsetzung nach Artikel 122 (5) EPU ankãrne, würde 

die Juristische Beschwerdekanuner der vorliegenden 

Beschwerde wohi stattgeben. Die Zulàssigkeitserfordernisse 

von Artikel 122 (2) und (3) EPU sind erfüllt. Durch die 

beiden arztlichen Bescheinigungen ist Arbeitsunfähigkeit 

und Bettlagerigkeit des Aninelders in der krit•ischen Zeit 

nachgewiesen. Daher würde die Juristische Beschwerdekanuner 

die Wiedereinsetzung - ihre Mäglichkeit nach Artikel 122 

(5) EPU vorausgesetzt - ohne weitere Beweiserhebung 

gewãhren. 

	

2. 	Der Beschwerdefuhrer begehrt Wiedereinsetzung in die Frist 

nach Regel 85a EPU. Bei den Fristender Regein 85a und 85b 

EPU handelt es sich urn sogenannte "Nachfristen", die 
selbst in Artikel 122 (5) EPü nicht erwähnt, aber auf dort 

genannten sog. "Grundfristen" bezogen sind. Für die 
Juristische Beschwerdekaiiuuer ist es eindeutig, daB die 

Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Nachfristen abhängt von 

der Wiedereinsetzbarkeit der Grundfristen, auf die sie 

bezogen sind. Andernfalls ware durch die Regein 85a und 

85b EPU nicht nur eine "Nach"-Frist geschaffen, sondern 

eine Wiedereinsetzung erôffnet, wo sie vorn Ubereinkonunen 

ausgeschlossen ist. Dies konnte und wolite der 

Verwaltungsrat der EPO mit der Schaffung dieser Regein 

nicht tun (Grundsãtzliches zurn Wesen der Nachfristen siehe 

in J 04/86, ABi. EPA 1988, 119 Begründung Nr. 4). Die 

beiden Nachfristen sind sowohi bei europäischen 
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Patentanme].dungen wie bei internationalen Anineldungen nach 

Artikel 153 (1) EPU, mit denen ein europäisches Patent 

begehrt wird, anwendbar (letztere auch "Euro-PCT-

AnmneldUngenit genannt). Die Anwendbarkeit der ursprüglich 

nur für europâische Anmueldungen geschaffenen Regein 85a 

und 85b EPt auf internationale Anmneldungen ergab sich 

schon aus früherer Rechtssprechung (zuletzt J 12/87, 

AB1. EPA 1989, 366). In der seit 1. April 1989 geltenden 

Neufassung dieser Regeln (AB1. EPA 1989, 1) ist dies nun 

ausdrücklich gesagt. Die Wiedereinsetzbarkeit in die 

NachfriSt hángt somit nicht davon ab, ob es sich urn eine 

europàische oder eine internationale Anmueldung handelt, 

wohi aber davon, ob diejenige Grundfrist einer Wieder-

einsetzung zugânglich ist, auf die sich einerseits bei 

europäischen, andererseits bei internationalen Anmneldungen 

die Nachfrist bezieht. Die Tatsache, daB sich die 

genannten Nachfristen seit der Neufassung der Regeln 85a 

und 85b EPU nicht mnehr unmuittelbar an die Grundfristen 

anschlieBen, sondern durch Mitteilungen ausgelöst werden, 

ândert ihre rechtliche Beziehung zu der jeweiligen 

Grundfrist nicht (vgl. aber nachfolgend Nr. 6.1). 

3. 	In der Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Grundfristen hat 

die Rechtssprechung der Juristischen Beschwerdekanuner zu 

einer unterschiedlichen Behandlung von europãischen und 

internationalen Anmneldungen geführt. Hier sind 

insbesondere folgende Entscheidungen zu nennen: J 06/79, 

AB1. EPA 1980, 225 betreffend Prüfungsantrag; J 05/80, 

AB1. EPA 1981, 343 betref fend Eingangsgebühren; J 12/87, 

AB1. EPA 1989, 366 betreffend Eingangsgebühren, weiche die 

Wiedereinsetzung bei internationalen Anmueldungen 

gewährtn; J 12/82, AB1. 1983, 221 betreffend Prüfungs-

antrag; J 18/82, AB1. EPA 1983, 441 betref fend Eingangs-

gebühren; J ../87, AB1. EPA 1988, 177 betreffend Prüfungs- 

antrag, weiche die Wiedereinsetzung bei europãischen 

Anmeldungen ausschlossen. 
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AUS diesen Entscheidungen ergibt sich eine Unter-

schiedlichkeit der Behandlung sowohi hinsichtliäh der 

Fristen zur Zahiung sogenannter "Eingangs-Gebühren" 

(einerseits für europàische Anmeldungen nach Artikel 78 

(2) und 79 (2) EPU; andererseits für internationale 

Aruneldungen nach Artikel 158 (2) und Regel 104b (1) EPU) 

wie für die Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags 

(einerseits für europäische Anme1duigen Artikel 94 (2) 

EPU; andererseits für internationale Anmeldungen 

Artikel 150 (2) EPU). 

3.1 	Es 1st daher verstàndlich, daB der Beschwerdeführer im 

vorliegenden Fall - unter Berufung auf die Billigkeit - 

eine Anwendung der früheren Rechtssprechung bezuglich 

internationaler Arnueldungen auch auf europãische 

Anineldungen fordert. Die Beschwerdekanuuer kann sich über 

dieses Argument nicht hinwegsetzen, ohne sich mit der 

Unterschiedlichkeit in der bisherigen Behandlung 

europáischer und internationaler Anineldungen zu befassen 

und ihre bisherige Rechtsprechung zu überprüfen. Das 

Ergebnis einer soichen Uberprüfung könnte zu drei 

verschiedenen Ergebnissen führen: 

3.1.1 Die Unterschiedlichkeit kônnte als rechtmãBig zu 

bestatigen sein, sofern die auf internationale Anmeldungen 

bezogenen Fristen wesensmâBig als etwas anderes angesehen 

werden als die auf europäische Anmeldungen bezogenen 

Fristen. Damit allein ware wohi noch keine befriedigende 

Antwort auf die vom Beschwerdeführer gestellte Frage nach 

der Billigkeit der Unterscheidung getroffen, insbesondere, 

wenn man in Betracht zieht, daB beide Gruppen von 

Anmeldern die Nachfristen nach Regel 85a und Regel 85b EPU 

genieBen und die Zahlungsfristen für die PCT-Anmelder 

sogar noch später ablaufen als für die Anmelder 

europäischer Patentannieldungen. 
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3.1.2 Die Unterschiedlichkeit könnte als ungerechtfertigt 
angesehen werden mit der Folge, daB auch die auf 
internationale Anmneldungen bezogenen Fristen von der 
Wiedereinsetzung ausgeschiossen werden. Dies würde 
bedeuten, daB eine AusschluBnorm - nämlich Artikel 122 
Abs. 5 EPU - auf internationale Ameldungen ausgedehnt 
wird. 

Der hierbei zu beachtende Artikel 48 (2) a) PCT gebietet 
bei Fristüberschreitungen Entschuldigungsgründe 
zuzulassen, die nach nationalem bzw. regionalemn Recht 
(vgl. Art. 2 x) PCT) zugelassen sind. Zu den 
"Entschuldigungsgründen" gehört nach Regel 82bi5.2)  PCT 
auch die Wiedereinsetzung. Als "Fristüberschreitung" 
können alle Versäumnisse angesehen werden, die im Zuge des 
sog. "Eintritts in die regionale Phase" nach Artikel 22 
und 39 PCT vorkonunen können, einschlieBlich der Frist zur 
Stellung des Prüfungsantrags, weil diese (vgl. Art. 150 
(2), Satz 4 EPU) mit den letztgenannten Vorschriften des 
PCT in Beziehung steht. 

Artikel 48 (2) a) PCT dürfte eine analoge Anwendung von 
Artikel 122 (5) EPU auf internationale Anmeldungen wohi 
nicht schlechthin ausschlieBen. Dies dürfte hinsichtlich 
der dort genannten "Frist des Artikels 87 (1) EPU" - also 
der Prioritätsfrist - gelten. Für internationale 
Anmeldungen gilt nämlich nicht das Prioritãtsrecht der 
Artikel 87 ff. EPU, sondern nach Artikel 8 (2) a) PCT 
dasjenige von Artikel 4 der Stockholmer Fassung der 
Pariser Verbandsübereinkunft zuma Schutz des gewerblichen 
Eigentums. 

3.1.3 SchlieBlich ist ein dritter Weg denkbar. Aus den soeben 
genannten Gründen stellt sich die Frage, ob die 
Wiedereinsetzung nicht auch für europãische Patent- 
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anmeldungen zu gewähren sei, d. h. ob die Norm des 
Artikels 122 (5) EPU nicht auf dem Wege einer Rechts- 
fortbildung "praeter legelu" als auch auf europàische 	 - 
Patentanmeldungen nicht anwendbar zu erachten sei. 

Eine Nichtanwendung einer Rechtsnorin auf einen zweifellos 
von ihr visierten Sachverhalt steilt einen schwerwiegenden 
und völlig auBerordentlichen Schritt dar und kann nur dann 
in Frage kommen: 

wenn die Sachiage, aufgrund derer die Norm erlassen 
wurde, sich seit deren ErlaB grundlegend verändert 
hat, 

wenn sich die der Norm zugrundeliegende Rechts-
überzeugung seit deren ErlaB grundlegend geändert 
hat. 

Für letzteres zumindest bestehen vorliegendenfalls 
Anhaltspunkte. Wâhrend das Rechtsinstitut der Wieder-
einsetzung nur unter Uberwindung von Schwierigkeiten in 
das Ubereinkoininen Eingang fand (vgl. Singer in GRUR 
mt. 1981, 719, 720-722; fernerMünchner Gemeinschafts-
koinmentar, 8. Lieferung, Januar 1986, RN 225 zu Art. 78 
EPU mit Verweisen), kann man heute im Recht der Vertrags-
staaten feststellen, daB Fristversàuinnisse der hier in 
Frage stehenden Art durch Wiedereinsetzung überwindbar 
sind. Die Patentgesetze von Deutschland (§ 123), 
Osterreich (§§ 129-136) und der Schweiz (Artikel 47) 
kannten die Wiedereinsetzung vor Unterzeichnung des 
Ubereinkommens schon relativ unbeschränkt. Dänemark 
(§§ 72, 73), Italien (Artikel 90), Schweden (§ 72) und die 
Niederlande (Artikel 17 A) führten in den Jahren 1977 bis 
1979, d. h. nach Unterzeichnung des Europaischen 
Ubereinkommens entsprechende Normen em. GroSbritannien 
kennt ein in der Wirkung vergleichbares System der 
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Verlängerung von Fristen. Trotz der verfahrensmäBigen 
Unterschiede zwischen dem Ubereinkonunen und den nationalen 
Patentrechten kann daher Von' einer gewissen Weiter-
entwicklung der Rechtsüberzeugungen in den Vertragsstaaten 
gesprochen werden. 

Angesichts dessen sieht sich die Kanuner auBerstande, der 
gesteliten Frage auszuweichen - unter anderem auch 
deshaib, weil vorliegendenfalls die' materiellen 
Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung gegeben scheinen 
(siehe oben Ziff. 1.3). Angesichts der aufgezeigten 
Divergenzen in der Rechtsanwendung und angesichts des 
grundsätzlichen Charakters der Frage erachtet die Kanuner 
es als angezeigt, diese nach Artikel 112 (1) a) EPrJ der 
GroSen Beschwerdekaininer zur Beantwortung vorzulegen. 

Im vorliegenden Beschwerdefall J 16/90 stelit sich die 
Frage der Unterschiedlichkeit nur hinsichtlich der Fristen 
für die Zahiung der sog. "Eingangs"-Gebühren. Die 
Juristische Beschwerdekanimer bezieht in ihre Fragestellung 
auch die Unterschiedlichkeit hinsichtlich der Prüfungs-
antragsfrist em. Dies hat semen Grund vor allein darin, 
daB in der früheren Rechtsprechung der Juristischen 
Beschwerdekanuner beide Komplexe niiteinander verwoben sind 
(s. die in Nr. 3 zitierten Entscheidungen). Abgesehen 
davon sind auch Beschwerdefälle anhãngig, in denen sich 
die Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Prüfungsantrags-
frist bei europäischen Patentanmeldungen direkt oder 
indirekt stelit. Im Fall J 15/90 wurde ein Wieder-
einsetzungsantrag allein aus dem Grunde zuruckgewiesen, 
weil eine Wiedereinsetzung in die Prüfungsantragsfrist bei 
europäischen Patentanineldungen durch Artikel 122 (5) EPU 
ausgeschlossen ist. In anderen Fallen wird dies 
vorausgesetzt, und es geht nur darum, ob die Zahiung der 
Prüfungsantragsgebuhr unter den besonderen Umstánden des 
Falles noch als rechtzeitig angesehen werden kann. 
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6. 	In einem Zusammenhang mit den der GroBen Beschwerdekaimner 

gesteliten Rechtsfragen stellen sich jedoch noch zwei 

Fragen, deren Beantwortung durch die GroBe Beschwerde-

kammer wegen des Gesamtzusanimenhangs nützlich sein 

könnte. 

	

6.1 	Die erste dieser Fragen betrif ft die Wiedereinsetzbarkeit 

der Nachfristen der Regein 85a und 85b EPU (vgl. oben 

Nr. 2). Die dort von der Juristischen Beschwerdekaminer 

geâuBerte Auffassung ist nicht schlechthin selbst-

verständlich. Gerade die neue Fassung dieser Regein, bei 

der die Nachfrist erst durch eine Mitteilung ausgelöst 

wird, kann zweifeln lassen, ob diese Nachfristen auch 

nunmehr noch mittelbar über die Grundfristen von der 

AusschluBnorm des Artikels 122 (5) EPU erfaBt sind (vgl. 

hierzu auch Singer, Konuuentar zum EPU, zu Art. 122, 

Rdn. 6, S. 568, Abs. 3). 

	

6.2 	Bei einer Prüfung der Reichweite des in Artikel 122 (5) 

EPU vorgesehenen Ausschlu8es von einer Wiedereinsetzung 

ware wohi auch noch an die Fristen für die Zahiung jener 

Gebühren zu denken, die zu Beginn der internationalen 

Phase des PCT zu entrichten sind. Dies sind die in 

Artikel 3 (4) iv) und 4 (2) sowie in den Regein 14, 15 und 

16 PCT vorgesehenen Gebühren, nãmlich die Ubermittlungs-

gebühr, die internationale Gebühr, die Recherchengebühr 

und die Bestimmungsgebühren. Werden diese Gebühren 

innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht gezahit, so 

tritt nach Artikel 14 (3) a) PCT die Rechtsfolge em, daB 

die internationale Aruneldung als zurückgenouunen gilt und 

vom internationalen Anmeldeamt für zurückgenommen erklärt 

wird. Entsprechendes gilt nach Artikel 14 (3) b) PCT bei 

Nichtzahlung einzelner Bestiminungsgebühren. 
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Unbeschadet dieser Regelungen, die als "Abbruch" der 
internationalen Phase (vgl. Gall inGRUR mt. 1981, 417, 
hier 491) bezeichnet werden kónnen, kann jedoch jedes 
Bestimmungsaint die Wirkungen der internationalen Anmeldung 
für semen Bereich aufrecht erhalten. Dabei ist nach 
Artikel 48 (2) b) i.V.in. Regel 82biS.2)  PCT 
Wiedereinsetzung zu gewahren, wenn Gründe vorliegen, die 
nach nationalem Recht als Entschuldigung für die 
Fristüberschreitung zugelassen sind. Unter "nationalem 
Recht" ist hier nach Artikel 2 x) PCT das Europäische 
Patentübereinkonunen zu verstehen. Als mãgliche 
"Entschuldigung" konunt hier nur eine Wiedereinsetzung nach 
Artikel 122 EPO unter Berücksichtigung der Ausschlüsse 
nach Artikel 122 (5) EPU in Betracht. Es wird also auf 
einen Wesensvergleich der in Artikel 122 (5) EPTJ 
ausdrücklich genannten Zahlungsfristen für europäische 
Anmeldungen mit einerseits der "nationalen Gebühr" nach 
Artikel 158 (2), Satz 2 EPU und andererseits den 
vorstehend behandelten, zu Beginn der internationalen 
Phase des PCT zu zahienden Gebühren ankomnmen. 

Entscheidungsformnel 

Ails diesen Griinden wird entschieden: 

Der Gro8en Beschwerdekanuner werden folgende Rechtsfragen zur 
Entscheidung vorgelegt: 

1. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahiungen, die zu 
Beginn des Verfahrens vor dent EPA zu zahien sind: 
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1st Artikel 122 EPTJ bei europãischen Anineldungen 

anzuwenden auf die Fristen der Artikels 78, Absatz 2 und 

79, Absatz 2 EPtJ? 	 - 

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 

Prüfungsantrags: 

1st Artikel 122 EPU bei europäischen Anmeldungen 

anzuwenden auf die Frist des Artikels 94, Absatz 2 EPU? 

1st Artikel 122 EPU bei internationalen Anineldungen 

anzuwenden auf die in Artikel 150 Absatz 2, Satz 4 EPTJ 

genannte Frist? 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

J. Rückerl 
	

0. Bossung 
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