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EPYY Regel 48 (2)
"Zuricknahme einer europdischen Patentanmeldung”

Leitsatz

Einer Erkl&drung, daB eine europdische Patentanmeldung zuriick-
genommen Wixg, sollte ohne Riickfrage nur dann stattgegeben
werden, wenn die Erkldrung keinerlei Vorbehalte enth&dlt und

eindeutig ist.
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Angegriffene Entscheidung: Entscheidung der Eingangs-—

- stelle des Europdischen Patent-
amts vom 28. November 1979, mit
der ein Antrag auf Weiterbehand
lung der europdischen Patentan-
meldung Nr. 79 100 230.6 zu-
riickgewiesen und festgestellt
worden ist, daB die Anmeldung
zurilickgenommen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

- Dr. R. Singer, Vorsitzender
- P. Ford, Mitglied
- L. Gotti Porcinari, Mitglied
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- SACHVERHALT UND ANTRAGE

Am 26. Januar 1979 reichte die Beschwerdeflihrerin eine euro-
pdische Patentanmeldung ein; sie beanspruchte dafiir die
Prioritédt einer nationalen deutschen Patentanmeldung vom

22. April 1978.

Entsprechend der im Amtsblatt EPA 1978 S. 312 mitgeteilten
Praxis des EPA galten die Vorbereitungen fiir die Verdffentli-
chung der Anmeldung 10 Wochen vor dem Ablauf des 18. Monats
nach dem Prioritdtstag, also am 13. August 1979, als abge-
schlossen. '

Am 27. September 1979 ging beim Amt ein Schreiben der Beschwer-
deflihrerin vom 20. September 1979 ein, das im wesentlichen aus
folgenden zwei S&tzen bestand:

"Wir ziehen die obengenannte Patentanmeldung hiermi£ zurick.
Die Offenlegung der Anmeldeunterlagen soll unterbleiben”.

Am 12. Oktober 1979 teilte die Eingangsstelle der Beschwerde-
fiihrerin mit, daB die Anmeldung am 31. Oktober 1979 gemé&s
Artikel- 93 EPY verdffentlicht wiirde und daB die Zuriicknahme
der Anmeldung im Europdischen Patentblatt bekanntgemacht
wiirde. Die Anmeldung wurde auch tats&dchlich am 31. Oktober
1979 verdffentlicht und die Zurilicknahme der Anmeldung am

12. Dezember 1979 bekanntgemacht.

Am 18. Oktober 1979 ging beim Amt ein Antrag auf Weiterbehand-
lung der Anmeldung nach Artikel 121 EPU ein. Die Weiterbehand-
lungsgebiihr wurde rechtzeitig entrichtet.

Am 28. November 1979 erlieB die Eingangsstelle die angefoch-
tene Entscheidung, mit der der Antrag auf Weiterbehandlung als
unzul&dssig zurilickgewiesen wurde, weil der Sachverhalt nicht der
Weiterbehandlung unterliege und weil die Anmeldung ohne Be-
dingung zuriickgenommen worden sei.
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Am 18. Januar 1980 legte die Beschwerdefiihrerin mit Schreiben
vom 16. Januar 1980 Beschwerde ein.und beantragte, die ange-.
fochtene Entscheidung aufzuheben und festzustellen, daB die
Patentanmeldung noch in Kraft sei. Die Beschwerdegebiihr wurde
rechtzeitig entrichtet.

In der am 27. Mdrz 1980 eingereichten Begriindung machte die
Beschwerdefiihrerin geltend, daB die Anmeldung auch ohne Wei-
terbehandlungsbeschluB in Kraft sei. Entgegen der Auffassung
der Eingangsstelle sei die Anmeldung nicht wirksam zurickge-
nommen worden, weil die Zuriicknahmeerkld@rung erkennbar an
einem Vorbehalt gekniipft gewesen sei. Die Beschwerdefiihrerin
bezog sich auf die nationalen Rechte der Vertragsstaaten

des Europdischen Patentiibereinkommens, wonach eine Absichts-
erkldrung so auszulegén sei, daB der wirkliche Wille der Person,
die die Erkldrung abgegeben habe, verwirklicht werde. Die Be-
schwerdefiilhrerin fiihrte insbesondere eine Entscheidung des
deutschen Bundespatentgerichts (BPatGE 15, 160) an, in der das
Gericht einen &dhnlichen Fall zu entscheiden hatte.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den
Regeln 1 (1) und 64 EPY; sie ist daher zuldssig.

Artikel 121 (1) EPYU sieht vor, daB ein Antrag auf Weiterbe-
handlung eingereicht werden kann, wenn die europdische Patent-
anmeldung nach Versdumung einer vom Europdischen Patentamt
bestimmten Frist zurilickzuweisen ist oder zurlickgewiesen worden

ist oder als zurilickgenommen gilt.

Keine dieser Voraussetzungen liegt in diesem Fall vor. Die
Anmeldung war nicht zurlickzuweisen, sie war nicht zurilickge-
wiesen worden, und sie galt auch nicht als zurilickgenommen

wegen der Versdumung einer vom Amt bestimmten Frist. Die
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Anmeldung war entweder ohne Vorbehalt zurilickgenommen' worden,

was von der Eingangsstelle angenommen worden war, oder sie

war nicht zuriickgenommen worden, weil die von der Beschwerde-
fihrerin aufgestellte Voraussetzung nicht erfiillt war. Die Vor-
aussetzungen fiir einen Antrag auf WeiterBehandlung lagén daher
in keinem Fall vor; die Eingangsstelle hatte ihn zu Recht
als unzuldssig zurickgewiesen.

Es ist jedoch die Frage zu priifen, ob die Anmeldung tats&ich-
lich zurilickgenommen worden ist oder ob sie noch in Kraft ist.
Das aus zwei Sitzen bestehende Schreiben der Beschwerdefiihrerin
vom 20. September 1979 war an das Europdische Patentamt gerich-
tet. Die Beschwerdefiihrerin konnte davon ausgehen, daB dessen
Bediensteten die wirtschaftlichen Uberlegungen bekannt sind, die
mit < der Frage zusammenhdngen, ob eine Anmeldung weiterver-
folgt oder fallengelassen werden soll. Nach Auffassung der Kammer
hat die Beschwerdefiihrerin eindeutig angegeben, daB sie ihre
Anmeldung unter der nicht uniiblichen Voraussetzung zuriicknehmen
wollte, daB der Inhalt der Anmeldung der Offentlichkeit nicht
bekanntgegeben werde. Daran &ndert auch nichts die Tatsache,

daB die Aufteilung der Erkldrung in zwei selbstdndige S&tze zu
der unrichtigen Auslegung beigetragen hat, und daB es bei einer
grammatikalisch eindeutigeren Formulierung nicht zu der ange-
fochtenen Entscheidung gekommen wdre. |

Die Eingangsstelle hdtte das Schreiben der Beschwerdefiihrerin
in der von der Kammer angegebenen Art und Weise auslegen sollen.
Auf jeden Fall hdtte die Eingangsstelle die Beschwerdefiihrerin
in Vefbindung mit dem Hinweis, daB die Ver&ffentlichung nicht
mehr verhindert werden kdnne, fragen sollen, ob ‘sie bei dieser
Sachlage die Anmeldung weiterverfolgen wolle. Einem Antrag auf
Zuriicknahme der Anmeldung sollte ohne Riickfrage nur dann statt-

gegeben werden, wenn der Antrag keinerlei Vorbehalte enthilt

und eindeutig ist.

In dem vorliegenden Fall ist es nicht notwendig, die in der
Beschwerdebegriindung aufgefiihrten komplexen Fragen eines Ver-

gleichs der verschiedenen nationalen Rechte weiterzuverfolgen.

N



Die Anmeldung ist noch in Kraft, da sie niemals wirksam zu-
rﬁckgenommen.warden ist. Da die angegriffene Entscheidung -
jedoch die Feststellung enthdlt, daB die Anmeldung zuriick-
genommen ist, muB sie insoweit aufgehoben werden.

Da somit keine Veranlassung bestand, die Weiterbehandlung der
Anmeldung zu beantragen und eine Weiterbehandlungsgebiihr zu

zahlen, ist diese Gebiihrenzahlung riickgingig zu machen.

Es ist kein Antrag auf Rﬁckzahlung der Beschwerdegebiihr nach
Regel 67 EPU gestellt worden; der hier vorliegende Sachver-
halt wiirde eine solche MaBnahme auch nicht rechtfertigen.

Aus diesen Griinden
wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europidischen Patent-
amts vom 28. November 1979 wird insoweit aufgehoben, als in
ihr festgestellt wird, daB die europdische Patentanmeldung
der Beschwerdefiihrerin zurﬁckgenommen worden ist; es wird
festgestellt, daB8 die europdische Patentanmeldung Nr.

79 100 230.6 in Kraft ist und immer in Kraft war.

2. Es wird bestimmt, daB die Mitteilung im Europdischen Patent-
blatt iiber die Zuriicknahme der europdischen Patentanmeldung
Nr. 79 100 230.6 berichtigt wird.

3. Es wird bestimmt, daB die Weiterbehandlungsgebiihr an die Be-
schwerdefiihrerin zuriickgezahlt wird.

Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

gez. J. Bergeron gez. R. Singer



