BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EURCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN

PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS
I nterner Verteilerschl Ussel:
(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|
(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung
ENTSCHEI DUNG
vom 22. Februar 2005
Beschwer de- Akt enzei chen: J 0036/03 - 3.1.1
Annel denumrer : 99810710. 6
Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0984138
| PC: FO1D 5/ 08
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Stronmungsmaschine mt gekihlter Rotorwelle

Annel der :
ALSTOM (Swi t zerl and) Ltd

Ei nsprechender:

Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen:
EPU Art. 14 (2) und (4)
EPU R 6 (3)

Schl agwor t :

" Er mal3i gung der Prifungsgebihr bei Einreichung des

Pruf ungsantrags in einer zugel assenen Ni chtant ssprache aber
bei Ubertragung der Patentannel dung vor Zahlung der

Pr Gf ungsgebihr auf einen Annel der, der nicht demin

Artikel 14 (2) EPU festgel egten Personenkreis unterfallt - ja"

Zitierte Entschei dungen:
G 0006/ 91

Oientierungssat z:

EPA Form 3030 06. 03



Européisches European Office européen

0) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: J 0036/03 - 3.1.1

ENTSCHEI DUNG
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1
vom 22. Februar 2005

Beschwer def threr: ALSTOM (Swi tzerland) Ltd
Brown Boveri Stralle 7/699/5
CH 5401 Baden (CH)

Vertreter: -

Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Ei ngangsstelle vom
18. Juni 2003, mt der der Antrag auf
Er maRi gung der Pruf ungsgebihr gendafl
Artikel 14 (2) und (4) EPU in Verbindung mt
Regel 6 (3) EPU zuriickgew esen worden ist.

Zusammenset zung der Kanmer :

Vorsitzender: J.-C. Saisset
M tglieder: U J. Tronser
M B. Ginzel



- 1- J 0036/ 03

Sachverhalt und Antréage
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Di e vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die

Ent schei dung des Europai schen Patentants, dalR der
Annel derin im Gegensatz zu i hrer Rechtsvorgangerin ein
Anspruch auf ErmafRi gung der Prifungsgebihr nach

Regel 6 (3) EPU nicht zusteht.

Die frihere Annel derin, eine Schweizer Aktien-
gesel I schaft, hatte zusammen mt dem Antrag auf

Erteil ung ei nes européi schen Patents einen Prifungs-
antrag in italienischer Sprache gestellt. Das

ent sprechende Feld im EPA-Fornblatt 1001.1 enthalt
bereits vorgedruckt eine Ubersetzung des Prifungsantrags
in die drei Antssprachen.

Mt Wrkung vom 31. Oktober 2001 wurde antragsgenafld der
Recht siiber gang der Annel dung auf eine franzdsi sche
Gesel | schaft ei ngetragen

Nach Veroffentlichung des europai schen Recherchen-

beri chts am 23. Januar 2002 zahlte die Annelderin am
11. Juli 2002 die Priufungsgebihr in voller Hobhe,
beantragte jedoch gleichzeitig eine Gebihrener mal3i gung
nach Regel 6 (2) EPU, weil ihre Rechtsvorgangerin den
schriftlichen Prifungsantrag bereits bei der Einreichung
der Anmel dung in einer nach Artikel 14 (4) EPU

zugel assenen Sprache gestellt, und damt im Sinne der
Ent schei dung der G of3en Beschwer dekanmmrer G 0006/91 die
erste wesentliche Verfahrenshandl ung in einer

zugel assenen N chtant ssprache vorgenommen habe, deshalb
seien 20 % der Priufungsgebihr zurickzuzahl en.
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Nach Mtteilung des Européi schen Patentants, dal3 der
Anspruch auf Gebuhrener maRi gung nach der Ubertragung der
Pat ent annmel dung auf die franzési sche Annel derin nicht
mehr bestehe, bat die Annelderin unter Erganzung und
Vertiefung i hrer Argunente um Uber priif ung di eser
Auf f assung und, falls diese ohne Erfolg bleiben solle,
um ei ne Entschei dung nach Regel 69 Absatz 2 EPU

Mt Entschei dung vom 18. Juni 2003 wi es das Europai sche
Patentant den Antrag auf Erméafl3i gung der Prufungsgebuhr
zuruck, weil eine solche allein den in Artikel 14 (2)
EPU genannt en Annel dern zustehe. Zu di esem Krei s gehore
zwar die friahere Annelderin. Allerdings gelte ein

Priaf ungsantrag erst als gestellt, wenn die Prifungs-
gebihr entrichtet worden sei. Di ese habe jedoch erst die
franzosi sche Rechtsnachfol gerin bezahlt, die ihrerseits
ni cht zu dem nach Artikel 14 (2) EPU berechtigten

Annel derkrei s gehdre, so dald die Prufungsgebiuhr zum
Zei t punkt ihrer Zahlung in voller Hohe fallig gewesen
sei. Dies werde auch von der G ofllen Beschwerdekanmmrer so
gesehen, wie aus G 0006/91 Nr. 21 der Entschei dungs-
griunde vorletzter Satz folge: "Bekraftigt wird dies
durch die Tatsache, dalR etwa di e Ei gentunsrechte an der
Annel dung zw schenzeitlich einer anderen Person
tubertragen worden sein kdonnten, die die Bedi ngungen des
Artikels 14 (2) und (4) EPU nicht mehr erfullt". Genau
di ese Situation |iege auch hier vor. Denn nach der

Stel lung des Priufungsantrags in italienischer Sprache
nebst Ubersetzung in die drei Amtssprachen habe die
erste Annelderin nicht die weiter notwendi ge Handl ung,
nam i ch di e Zahlung der Prifungsgebihr vorgenonmen, ohne
di e aber der Prufungsantrag nicht als gestellt gelte.
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Hi ergegen richtet sich die unter gleichzeitiger Zahlung
der Beschwer degebiuhr am 6. August 2003 ei ngereichte
Beschwerde, die am 15. Oktober 2003 wi e fol gt begrindet
wor den i st:

Zu Unrecht stelle die angefochtene Entschei dung dar auf
ab, ob die Zahlung der Prifungsgebthr durch einen zur

| nanspruchnahne der GCeblhrener mal3i gung berechtigten
Annel der vorgenomen worden sei. Denn der Rechtsauskunft
6/ 91 fol gend sei die Zahlung von Gebihren nicht
Bestandteil des Verfahrens, fiur das gezahlt werde.
Gebuhren koénnten auch von jedermann wirksam entri chtet
werden. Imubrigen stellten die gesetzlichen Regel ungen
fiar di e Begrindung ei nes Anspruchs auf Gebuhren-

er mal3i gung al |l ein darauf ab, ob eine dazu berechtigte
Person ein fristgebundenes Schriftstick in einer fir sie
zugel assenen N chtam ssprache eingereicht hat. D ese

Vor ausset zung sei hier erfullt. Daraus leite sich genmal
Regel 6 (3) EPU unnittel bar das Anrecht auf eine

Er maRi gung der Priif ungsgebiihr ab. Regel 6 (3) EPU

ent hal te keinerlei Ei nschrankung i mH nblick auf den
Personenkrei s, auf den sich diese Rechtsfol ge erstrecke.
Die Vorschriften stellten nicht darauf ab, wer den
Prufungsantrag "rechtskraftig" oder "w rksant gestellt
oder gar, wer die Prifungsgebihr bezahlt habe. D e
gesetzliche Fiktion des Artikels 94 (2) EPU sei hier
bedeut ungsl os, da es allein auf die Verfahrenshandl ung,
nam i ch die Einreichung des Prifungsantrags ankome.

D es habe auch die G olRe Beschwerdekamer in ihrer

Ent schei dung G 0006/ 91 so gesehen. Im Ubrigen gelte mt
der Zahlung der Prifungsgebihr - durch eine beliebige
Person - der Priafungsantrag mt ex-tunc-Wrkung an dem
Tag als gestellt, an demder schriftliche Prifungsantrag
ei ngerei cht worden sei. Danals sei aber die Schweizer
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Akti engesel | schaft Annel derin gewesen, die ohne Zweif el
zu dem nach Artikel 14 (2) EPU berechtigten Personen-
krei s gehore.

D e Beschwerdef ihrerin beantragt:

- die am 18. Juni 2003 erl assene Entschei dung der

Ei ngangsstel | e auf zuheben;

- eine Ermali gung der Prifungsgebihr gemalR Regel 6 (3)
EPU zu gewdhren

- einen Betrag in Hohe von 20 % der Prufungsgebihr
gemalR Artikel 12 (2) GebO zurickzuerstatten

hil f swei se

ei ne nundl i che Verhandl ung anzuber aunen.

Ent schei dungsgr inde
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Di e zul &ssi ge Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Nach Artikel 94 (2) EPU ist ein Annel der, der eine

Pruf ung sei ner europdi schen Patentannmel dung durch das
Eur opai sche Patentant winscht, verpflichtet hierfir eine
Gebihr zu zahlen. Gemal3 Artikel 4 (1) GebOwird die

Pr Gf ungsgebihr mt dem Ei ngang des Prifungsantrags
fallig. Dieser kann gemaB Artikel 94 (2), Satz 1 EPU bis
zum Abl auf von sechs Mnaten nach dem Tag gestel It
werden, an dem i m europdi schen Patentbl att auf die

Ver 6f fent | i chung des europai schen Recherchenberichts

hi ngew esen worden i st.
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D e konkrete Hohe der Prifungsgebihr ist der
Gebiuhrenordnung (GebO zu entnehnen und kann fir den

Fall ihres vollen Satzes aus Artikel 2 Ziffer 6 GebQ

fur den Fall ihrer Ernmél3i gung aus Artikel 12 (1) GebO
abgel esen werden. Di e Voraussetzungen fiur einen

Er mal3i gungst at bestand - jedenfalls soweit er hier in
Betracht zu ziehen ist - sind dagegen in Regel 6 (3) EPU
f est gel egt .

Di ese Vorschrift, die in Kapitel | "Sprachen des

eur opai schen Patentants" der Ausfuhrungsordnung zum EPU
enthalten ist, stellt darauf ab, dal3 ein Annel der,

Pat enti nhaber oder Ei nsprechender von den durch

Artikel 14 (2) und (4) EPU eroffneten Mglichkeiten
CGebrauch macht. Danach besteht die Mglichkeit,

eur opai sche Pat ent annel dungen (Artikel 14 (2) EPU) oder
fristgebundene Schriftsticke (Artikel 14 (4) EPU) in

ei ner anderen als den drei Am ssprachen des Europai schen
Pat ent ant s ei nzur ei chen.

Dem Si nn und Zweck der Bestinmmungen des Artikels 14 (2)
und (4) und der Regel 6 (3) EPU, namich einen zunindest
teil wei sen Ausgleich fur die Nachteile zu schaffen, die
Angehorigen von Vertragsstaaten, deren Antssprache nicht
Ant ssprache des Europdi schen Patentants ist, dadurch
ent st ehen, daR sie eine Ubersetzung in eine der drei

Ant ssprachen des Européi schen Patentants anfertigen

| assen nissen (vgl. G 0006/91 zZiffer 11 der

Ent schei dungsgr inde), entspricht es, dal3 die in

Artikel 14 (2) und (4) EPU eingeraunten Mglichkeiten
nur fdr sol che Personen bestehen, die ihren Whnsitz
oder Sitz im Hoheitsgebiet eines solchen Vertragsstaates
haben, in dem ei ne andere Sprache als Deutsch, Englisch
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oder FranzOsisch Antssprache ist oder die Angehorige
ei nes sol chen Staates mt Whnsitz i mAusland sind.

Haben al | erdi ngs unter diesen Personenkreis fallende
Annel der, Patentinhaber oder Ei nsprechende von der
Mbgl i chkeit, eine europdische Patentannel dung oder ein
fristgebundenes Schriftstick - das ist imvorliegenden
Fall die schriftliche Erklarung, Priafungsantrag zu
stellen - bei m Europdi schen Patentant in einer

zugel assenen N chtant ssprache ei nzurei chen, Gebrauch
gemacht, entsteht der Anspruch auf Ermafli gung der in
Regel 6 (3) EPU genannten Gebuhren nmit der Vornahme

di eser Handl ung (G 0006/91, Punkt 16 und 21 der

Ent schei dungsgrinde). Die Gebuhr wird nur in der

er malBi gt en Hohe fallig, (G 0006/91, Punkt 16 der

Ent schei dungsgrinde) d. h. sie ist nur in der ermiligten
Hohe geschul det. Daran &andert sich auch nichts, wenn die
Pat ent annmel dung, das Patent oder der Ei nspruch vor

Zahl ung der Gebuhr auf einen anderen Ubertragen w rd,

der di ese personlichen Vorraussetzungen nicht erfdllt,
und erst dieser die Prifungsgebihr entrichtet.

Denn der GebUhrener maR3i gungsanspruch i st ebensowenig ein
an die Person des nach Artikel 14 (2) oder (4) EPU
Handel nden gebundenes, subjektives Recht we es die

Pat ent annmel dung, das Patent oder der Einspruch sel bst

I st.

Dies folgt fur den Fall der Patentanmel dung, die fiar die
Frage ei ner Ernmali gung der Prifungsgebihr allein von
Bedeutung ist, aus den Artikeln 71 f. EPU, wonach eine
Pat ent annmel dung wi e ei n anderer Vernbgensgegenst and
recht sgeschaftlich Ubertragen oder sonst als Gegenstand

von Rechten verfugbar sein kann
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8. Der Anspruch des Antes auf Zahlung einer Prifungsgebuhr
entsteht in einembestimten Verfahrensstadium namich
dann, wenn (innerhalb der nach Artikel 94 (2) Satz 1 EPU
vor geschri ebenen Frist) fiur die Patentannmel dung
Pruf ungsantrag gestellt worden ist. Hangt die Hohe
di eser Prafungsgebihr von besonderen Voraussetzungen ab,
unter denen der Priafungsantrag gestellt worden ist
(vgl. Regel 6 (3) EPU), so haben sich diese
Vor ausset zungen mt der Stellung des Prifungsantrags
unt er di esen Besonderheiten objektiviert. Sie bestinmen
den Zustand der Patentannel dung und gehen deshal b auch
dann nicht verloren, wenn die Patentannel dung auf einen
anderen Ubertragen wird, der seinerseits die besonderen
Vor ausset zungen nicht erfdllt. Anders ausgedrickt, hat
di e Patentannel dung, die in di esem Stadi um tUbertragen
wi rd, den Unfang und den Zustand, in dem sie der
abgebende Annel der Ubertragen hat, und sein
Recht snachf ol ger ruckt in ebendi ese Rechtsstellung ein,
di e i hm der abgebende Annel der Ubermttelt hat.

9. Zu Recht hat di e Beschwerdefdhrerin darauf hingew esen,
daB Regel 6 (3) EPU als Rechtsfol genregel ung die
Gebuhr ener mal3i gung von der Verw rklichung der
Vor ausset zungen des Artikels 14 (2) und (4) EPU abhangig
macht und ni cht davon, dafl} di ese zum Zeit punkt der
t at sachl i chen Zahl ung der Prifungsgebihr fortbestehen.

10. Et was anderes fol gt auch nicht aus Artikel 94 (2) Satz 2
EPU, wonach der (Prifungs-)Antrag erst als gestellt gilt,
wenn di e Prufungsgebuhr entrichtet worden ist. Denn
dabei handelt es sich lediglich umeine
geset zest echni sche Formulierung, die imWqge einer
Fi ktion sicher stellen soll, dall das Europai sche

0376.D
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Pat entant di e Priufung ei ner europai schen Pat ent annel dung
nur vorzunehmen hat, wenn der Annel der seiner

Ver pflichtung zur Zahl ung der Prufungsgebuhr
nachgekommen ist. Die Auslegung, we sie in der

angef ocht enen Ent schei dung vorgenonmen worden ist, wirde
dazu fuhren, dal in Annel dungen, in denen die Erkl&arung,
Pruf ungsantrag zu stellen, unter den Voraussetzungen des
Artikels 14 (2) und (4) EPU abgegeben wurde, nicht in
dem Unfang wi e in anderen Anmel dungen di e durch

Artikel 94 (2), Satz 1 EPU ei ngeraunte Mgl ichkeit

wahr genonmen wer den kénnte, das Ergebnis des

eur opai schen Recherchenberichts zu erfahren, bevor

ent schi eden wird, ob durch die Zahlung der

Pr uf ungsgebuhr di e Fortsetzung des Erteil ungsverfahrens
bew rkt oder ob das Verfahren abgebrochen werden soll.
Ein nach Artikel 14 (2) oder (4) EPU begiinstigter

Annel der ware nach der in der angefochtenen Entschei dung
vor genomrenen Ausl egung fir den Fall einer Ubertragung
der Annel dung genétigt, die Priufungsgebihr ohne

Ausnut zung der Uberl egungsfrist "vorzeitig" zu zahl en,
um den GeblUhrenvorteil fir die Anmel dung zu erhal ten.

Auch di e GrofRe Beschwerdekamer hat in ihrer

Ent schei dung G 0006/91 unter Ziffer 16 und 21 der

Ent schei dungsgr iinde darauf abgestellt, dal die
Gebuhr ener méRi gung nach Regel 6 (3) EPU unnittel bar mit
der Verfahrenshandl ung (Ei nrei chung ei ner Patent-

annel dung, eines Prifungsantrags, einer Einspruchs- oder
Beschwerdeschrift) verknipft ist, und es sich dabei um
ei nen Anspruch handelt, der durch die Verfahrenshandl ung
entsteht. Allerdings hatte sich die G olle Beschwerde-
kammer nicht mt der Frage zu befassen, ob der Anspruch
auf Ceblhrener mal3i gung fortbesteht, wenn di e Annel dung
nach der Vornahme der entsprechenden Handl ung aber vor
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Zahl ung der Gebuhr auf einen Annel der Ubertragen wrd,
dem nicht die nach Artikel 14 (2) oder (4) EPU

er 6f f neten Miglichkeiten eingeré&unt sind, sondern nur
damt, ob es fir die Ermafligung ei ner anderen als der
Annel degebihr ausreicht, wenn der Annel der - nur - bei
Ei nrei chung der Patentannel dung von den i hm nach
Artikel 14 (2) oder (4) EPU eroffneten Mglichkeiten
CGebrauch gemacht hat. Deshal b kdnnen die in der

angef ocht enen Entscheidung zitierten Ausfihrungen der
G oRen Beschwerdekamer unter Ziffer 21 der

Ent schei dungsgr inde G 0006/ 91 die von der Eingangsstelle
vertretene Auffassung nicht stitzen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Verfahren wird an die erste Instanz zurickverw esen
mt der Anordnung, der BeschwerdeftUhrerin 20 % der
Pr Gf ungsgebihr zu erstatten.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani J.-C. Saisset
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