BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 28/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 07 572.2

wegen Eintritts der Ricknahmefiktion

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts nach
vorausgegangener mundlicher Verhandlung im schriftichen Verfahren am
5. Marz 2001 durch den Vorsitzenden Richter Blhring sowie die Richterinnen

Dr. Schermer und Schuster

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschlul® der Pru-
fungsstelle 11.43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

9. November 1999 aufgehoben.

Die Patentanmeldung 195 07 572.2 gilt nicht wegen Inanspruch-
nahme ihrer inneren Prioritat fur die (internationale) Patentanmel-

dung 196 80 123.0 als zurickgenommen.

Griinde

Der Anmelder ist Inhaber der - streitgegenstandlichen deutschen - Patentanmel-
dung 195 07 572.2 vom 3. Marz 1995, die ein Verfahren zur Zurichtung von tieri-
schen Hauten oder Fellen betrifft. Er hat am 1. Marz 1996 fur den gleichen Ge-
genstand ein Patent nach den Vorschriften des Vertrags Uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) bei dem Europaischen
Patentamt (Aktenzeichen: PCT/EP 96/00882) angemeldet, fir die PCT-Anmel-
dung die Prioritat der Patentanmeldung 195 07 572.2 in Anspruch genommen und
- unter anderen - die Bundesrepublik Deutschland sowie das Europaische Patent-
amt unter Erstreckung auch auf Deutschland als Bestimmungsstaaten benannt.
Die auf die Bundesrepublik erstreckte PCT-Anmeldung hat vom Deutschen Pa-
tentamt das Aktenzeichen 196 80 123.0 erhalten.

Unter dem 5. November 1997 erliel3 das Deutsche Patentamt fur die auf die Bun-
desrepublik erstreckte internationale (PCT-)Anmeldung (= DE 196 80 123.0) eine
"Benachrichtigung gemal § 35 Abs 3" (nunmehr: § 34 Abs 6) PatG mit dem Hin-
weis, dal die internationale Anmeldung als zurickgenommen gelte, wenn die

Anmeldegebuhr von 100,- DM nicht bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung



der Nachricht gezahlt werde. Es hat die Nachricht dem Anmelder selbst zugestellt,
obwohl in den Unterlagen der Weltorganisation fur geistiges Eigentum die im
Rubrum als Verfahrensbevollmachtigte aufgeflihrten Patentanwalte als Anwalte
genannt waren. Der Anmelder hat den fir die internationale Anmeldung
(= 196 80 123.0) geforderten Betrag von 100,- DM am 2. Dezember 1997 bezahlt.

In bezug auf die vorliegende prioritatsbegrindende Anmeldung 195 07 572.2 hat
das Patentamt dem Anmelder mit Bescheid vom 6. Februar 1998 mitgeteilt, dal}
diese gemaR § 40 Abs 5 PatG iVm Art Il § 4 Abs 3 IntPatUG als zuriickgenom-
men gelte, weil in der internationalen Anmeldung (= 196 80 123.0) die innere Prio-
ritat der Voranmeldung 195 07 572.2 wirksam in Anspruch genommen worden sei,

nachdem auch die Anmeldegebuhr gezahlt wurde.

Der Anmelder begehrt hinsichtlich der Anmeldung 195 07 572.2 die Feststellung,
dald diese nicht als zurickgenommen gilt. Dazu flhrt er aus, er sei lediglich von
einer deutschen Patentanmeldung ausgegangen, namlich von der Anmeldung
195 07 572.2, und von einer internationalen Anmeldung, aus der mittlerweile eine
europaische Patentanmeldung hervorgegangen sei. Die Existenz einer zweiten
deutschen Anmeldung sei ihm nicht bewul3t gewesen. Er habe eine solche An-
meldung auch nicht beabsichtigt gehabt und deshalb angenommen, dal} die ge-
forderte Anmeldegebuhr fur die nationale (Vor-)anmeldung 195 07 572.2 bestimmt
gewesen sei. Der Anmelder hat die Zahlung der Anmeldegebihr in der Sache
196 80 123.0 deshalb wegen Irrtums angefochten. Die von ihm beantragte
Erstattung der Anmeldegebuhr hat das Patentamt abgelehnt, weil ein beachtlicher
Irrtum nicht vorliege. Der Anmelder hat diese Entscheidung angefochten. Durch
Entscheidung vom gleichen Tage (10 W (pat) 120/99) hat der beschlieRende
Senat der Beschwerde des Anmelders in der Sache 196 80 123.0 stattgegeben,
weil die Anmeldung 1 96 80 123.0 nicht in die nationale Phase eingetreten und die

Gebuhr deshalb nicht verfallen sei.



Fur die -vorliegende - Anmeldung 19507 572.2 hat das Patentamt durch
Beschlu® vom 9. November 1998 festgestellt, dal® diese wegen Inanspruchnahme
der inneren Prioritat als zurickgenommen gelte. Der Anmelder hat Beschwerde
eingelegt. Er macht geltend, dal} die innere Prioritat der vorliegenden Anmeldung
nicht wirksam beansprucht worden sei, weil in der internationalen Anmeldung die

Zahlung der Anmeldegebuhr wirksam angefochten wurde.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluld vom 9. November 1998 aufzuheben und festzustel-
len, dal® die vorliegende Anmeldung nicht wegen der Inanspruch-

nahme ihrer inneren Prioritat als zurickgenommen gelte.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig. Sie hat in der Sache Erfolg. In der
internationalen Patentanmeldung 196 80 123 ist die Anmeldegebuhr nicht recht-
zeitig entrichtet worden. Das hat der beschlieRende Senat in einem Beschluld vom
gleichen Tage (10 W (pat) 120/99) naher ausgefihrt. Diese Ausflihrungen werden

zum Gegenstand auch des vorliegenden Beschlusses gemacht.

Infolge der verspateten Zahlung der Anmeldegebuhr in der internationalen Anmel-
dung konnte die an die Zahlung der Anmeldegeblhr geknipfte Rechtswirkung,
namlich die Weiterbehandlung der internationalen Anmeldung als nationale An-

meldung (Eintritt in die nationale Phase) nicht eintreten.

Im Hinblick auf die fur die internationale Anmeldung (196 80 123.0) beanspruchte
innere Prioritat aus der vorliegenden Anmeldung 195 07 572.2 aber sieht Art 11l § 4
Abs 3 IntPatUG abweichend von § 40 Abs 5 PatG, wonach die Voranmeldung be-
reits mit der Abgabe der Prioritatserklarung als zurickgenommen gilt, vor, daf® die

fur eine internationale Patentanmeldung beanspruchte innere Prioritat erst dann



die Zuricknahmefiktion in der Voranmeldung bewirkt, wenn der Eintritt in die nati-
onale Phase auch wirklich stattgefunden hat. Das aber ist erst der Fall, wenn die
Voraussetzungen nach Artlll §4 Abs 2 IntPatUG erfillt sind, wie durch
Art Il § 4 Abs 3, § 6 Abs 2 IntPatUG ausdriicklich angeordnet ist. Fir die interna-
tionale Anmeldung 196 80 123.0 aber haben die Voraussetzungen nach
Art 1l § 4 Abs 2 IntPatUG nicht vollstéandig vorgelegen.

Zwar wurde fur die internationale Anmeldung eine vorschriftsmafige Prioritatser-
klarung gemaR § 40 PatG abgegeben, eine Ubersetzung der Voranmeldung gilt
als eingereicht, die Anmeldegeblihr wurde entrichtet und die Fristen nach Art 22
Abs 1, Art 39 Abs 1 PCT sind abgelaufen. Zu den Voraussetzungen nach
Art Il § 4 Abs 3 IntPatUG gehért jedoch auch, vgl Art Il § 4 Abs 2 IntPatUG, daB
die Anmeldegebuhr innerhalb der Fristen des PCT gezahlt wurde. Da das aber
nicht der Fall ist, wie der Senat in dem bereits erwahnten Beschlul3 vom gleichen
Tage in der Sache 10 W (pat) 120/99 ausgefuhrt hat, gilt die internationale
Anmeldung 196 80 123.0 gemall Art 24 Abs 1 iii PCT bereits mit Ablauf von
30 Monaten nach dem Prioritatstage in der Bundesrepublik als zurickgenommen.

Demzufolge gilt die verfahrensgegenstandliche - nationale - Anmeldung
195 07 572.2 nicht wegen Inanspruchnahme ihrer inneren Prioritat in der internati-

onalen Anmeldung 196 80 123.0 als zurickgenommen.

Blhring Dr. Schermer Schuster
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