Entscheidung vom 26. Midrz 1981

J 12/80 84/ 4(/3

EPU Regel 88
"Berichtigung von Unrichtigkeiten" - "Verdffentlichung

einer Anmeldung widhrend des Beschwerdeverfahrens" -

"Schutz Dritter"

II.

Leitsdtze

Die Berichtigung von Unrichtigkeiten im Erteilungsan-
trag einer europdischen Patentanmeldung ist, wenn der
Antrag auf Berichtigung unverziiglich gestellt wird,

auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die Anmeldung ohne
die beantragte Berichtigung verdffentlicht wird, wdhrend
eine Beschwerde gegen die Zurilickweisunc der Berichtigung

anhdngig ist.

Hat ein Dritter mit der Benutzung der Erfindung in der Zeit

zwischen der Verdffentlichung der noch nicht berichtigten
Ahheldung und der Verdffentlichung der Berichtigung begonnen,
so muB die Entscheidung {iber seine Rechte den zustdndigen
nationalen Gerichten iiberlassen bleiben; das EPU enthdlt

fiir solche Fille keine ausdriicklichen Bestimmungen zum

Schutz Dritter, wie sie #hnlich in Artikel 122 (6) EPU

getroffen worden sind.
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SACHVERHALT UND ANTRAGE

Am 29. August 1979 reichte die Beschwerdefiihrerin eine euro-
pdische Patentanmeldung ein, in der sie sieben Vertragsstaaten
und einen Nichtvertragsstaat, ndmlich Spanien, benannt hatte. Am

gleichen Tag wurden die Benennungsgebiihren fiir acht

Staaten bezahlt. In der Anmeldung wurde die Priorité&t einer |
nationalen deutschen Anmeldung vom 6. September 1978 geltend
gemacht.

Zwei Tage spdter, am 31. August 1979, sandte die Beschwerdefiihre-
rin ein Fernschreiben an das Europdische Patentamt, mit dem

sie beantragte, einen Irrtum im Erteilungsantrag zu berichti-
gen, ndmlich die Benennung von Spanien durch die der Schweiz,

eines Vertragsstaats, zu ersetzen; das Fernschreiben wurde

ordnungsgemdB in einem nachgereichten Schreiben bestdtigt.

Am 20. September 1979 teilte die Beschwerdefiihrerin dem Amt
schriftlich die Griinde mit, warum ihrer Ansicht nach die beantrag-
te Berichtigung zugelassen werden sollte. Sie reichte eine
Erkldrung, als "eidesstattliche Erkldrung" bezeichnet, einer

in ihrer Patentabteilung beschidftigten Sekretédrin ein und fiigte
Unterlagen bei, wonach diese den Auftrag hatte, die Schweiz in den
Erteilungsantrag der europidischen Patentanmeldung aufzuneh-
men, und wonach eine nationale Anmeldung in Spanien eingereicht
werden sollte. Es wurde geltend gemacht, daB die Sekretdrin

ihre schriftlichen Anweisungen verwechselt hdtte.

Diese Anweisungen enthielten fir die Auslandsanmeldungen ein mit

Schreipmaschine geschriebenes Programm vom 27.Juni 1979, in dem weder
Spanien noch die Schweiz erwdhnt war. Aus einem maschinenge-
schriebenen Vermerk vom 11. Juli 1979 ergibt sich jedoch,

daB nach einer Besprechung mit den Erfindern eine

nationale Anmeldung in Spanien eingereicht und die Schweiz in

die in der europdischen Patentanmeldung zu benennenden Staaten

aufgenommen werden sollte. Die Namen dieser Staaten waren
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mit roter Tinte in das Programm fiir die Auslandsanmeldungen
vom 27. Juni 1979 mit Rickverweisungen auf den Vermerk vom
11. Juli 1979 aufgenommen worden.

V. In ihrer Erklirung gibt die Sekretédrin an, daB sie sich zu dem
damaligen Zeitpunkt krank fiihlte und daB sie ihr Versehen auf
diesen Umstand zuriickfiihre. Fotokopien von &drztlichen Beschei-
nigungen, die der Erkl&rung beigefiligt sind, zeigen, daB die
Sekretdrin wegen Krankheit vom 6. August bis 14. Séptember 1979;
arbeitsunfdhig geschrieben war. :
Aus einer weiteren schriftlichen Erkldrung vom 12. Mdrz 1981,
die als Antwort auf eine Anfrage der Juristischen Beschwerde-
kammer eingereicht wurde, ergibt sich, daB die Sekretdrin die
Unterlagen der Anmeldung kurz vor ihrer Abwesenheit von der
Arbeitsstidtte vorbereitet hatte und nicht, wie in ihrer ur-
spriinglichen Erkl&drung angegeben war, am 27. August 1979.

VI. Am 3. Januar 1980 erlieB die Eingangsstelle des Europiischen Patentamts die mi
der Beschwerde angegriffene Entscheidung. Der Antrag auf Be-
richtigung wurde mit der Begriindung zuriickgewiesen, daB Artikel
79 EPY eine nachtrdgliche Benennung von Staaten ausschlieBe
und Regel 88 deshalb nicht angewendet werden kdnne, weil zum
Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung keine Umst&nde bekannt
waren oder bekannt sein muBten, aus denen ein eventueller Irrtum

zu erkennen gewesen wdare.

VII. Mit Schreiben vom 3. Mdrz 1980 legte die Beschwerdefiihrerin
gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Sie hat beantragt, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Schweiz zu den be-
nannten Staaten ‘hinzuzufiigen. Die Beschwerdegebiihr wurde recht-
zeitig entrichtet und aie Beschwerdebegriindung vom 29. April
1980 ordnungsgemdB eingereicht.

VIII. In ihrer Beschwerdebegriindung fihrt die Beschwerdefiihrerin aus,
daB die Berichtigung innerhalb der in der Pariser Verbandsiiber-

einkunft vorgesehenen Priorit&tsfrist beantragt worden sei.

Y S



IX.

Sie beruft sich auf Artikel 125 EPU und macht geltend, daB die
in den Vertragsstaaten anerkannten Grundsdtze des ProzeBrechts
zugunsten der Beschwerdefiihrerin angewendet werden sollten. Auch
die Regel 88 EPU sei entgegen der Auffassung der Eingangsstelle
anzuwenden. Es bestiinde eine klare Unstimmigkeit zwischen der
Zahlung von acht Benennungsgebiihren und der Benennung von sieben
Vertragsstaaten und einem Nichtvertragsstaat.

In einem ergdnzenden Schriftsatz wies die Beschwerdefiihrerin
auf die von der Juristischen Beschwerdekammer erlassene und im
September 1980 verdffentlichte Entscheidung J 08/80 hin.

Die europdische Patentanmeldung wurde am 11. Juni 1980 verdffent-

licht. Unter den benannten Staaten waren Spanien und die Schweiz
nicht aufgefiihrt.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

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

Die Juristische Beschwerdekammer hat in der Sache

J 08/80 am 18. Juli 1980 (ABl. EPA 1980 S. 293) ent-
schieden, daB Regel 88 EPU nicht die Berichtigung von
Unrichtigkeiten ausschliefit, die die Benennung von Staaten
in einer europidischen Patentanmeldung betreffen, auch

-wenn diese Unrichtigkeiten nicht offensichtlich sind.

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdefihrerin,

daB es in ihrer Anmeldung eine eindeutige Unstimmigkeit
zwischen den entrichteten Benennungsgebiihren und den be-
nannten Staaten gab. Es kann jedoch verninftigerweise

nicht gesagt werden, daB die beantragte Berichtigung selbst-
verstidndlich gewesen sei. Die Frage, ob die Berichtigung
zugelassen werden kann, hdngt daher davon ab, wie die

Kammer den Sachverhalt und insbesondere die von der Beschwerde-

fihrerin mit Schreiben vom 20. September 1979 vorgelegten
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Unterlagen beurteilt.



Aus den eingereichten Unterlagen ergibt sich, daB8 ur-
spriinglich nicht ‘beabsichtigt war, fiir die betreffende
Erfindung Patentschutz in Spanien und in der Schweiz 2zu

beantragen. Der Vermerk vom 11. Juli 1979 zeigt jedoch, das8
beschlossen worden war, auch eine nationale Anmeldung in
Spanien einzureichen und die Schweiz den in der europ&dischen
Anmeldung zu benennenden Staaten hinzuzufiigen.

Es steht somit fest, daB die Beschwerdefiihrerin zeitig vor
der Einreichung der Anmeldung beabsichtigt hatte, in der ge-
planten europdischen Anmeldung die Schweiz zu bénennen. Die
Nichtbenennung beruhte auf einer Verwechslung und nicht auf
einer Enderung der Absicht der Beschwerdefihrerin. Die jeder
verniinftigen Uberlegung entbehrende Auffiihrung von Spanien

im Erteilunosantrac zusammen mit der Zahlunc von acht Be-

~nennungsgebihren ist hierfiir Beweis.

Die Tatsache, daB eine Unrichtigkeit vorlag, die Art der
Unrichtigkeit und die beantragte Berichtigung sind ein-
deutig. Die Beweise enthalten keine Unklarheiten oder
Doppeldeutigkeiten. Alle entscheidungserheblichen Tat-

sachen diirften der Beschwerdekammer vorgelegt worden
sein.,

In der ersten Beschwerdeentscheidung dieser Art (J 08/80) ist

die Bemerkung enthalten, daB es aufgrund der unverziiglichen

Stellung des Berichtigungsantrags nicht ndtig war, tlberlegungen
anzustellen, ob das Recht auf Berichtigung gewissen natilirlichen
Beschrinkungen unterliege. In dem vorliegenden Fall besteht kein
Zweifel, daB die Befiéhtigung unverziiglich beantragt wurde,
nidmlich zwei Tage nach der Einreichung der Anmeldung und vor

dem Ablauf der Prioritdtsfrist.

Da die Anmeldung ohne Benennung der Schweiz wdhrend des
Beschwerdeverfahrens verdffentlicht wurde, ist die Ge-
fahr nicht auszuschlieBen, daB ein Dritter im Vertrauen
auf die Nichtbenennung der Schweiz in diesem Staat die

Benutzung aufgenommen haben kénnte. In diesem Fall stellt
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sich daher auch die Frage des Offentlichen Interesses an
Rechtssicherheit. Da andererseits die Beschwerdefiihrerin keine
Kontrolle iiber die Verb6ffentlichung hatte, wdre es ungerecht,

ihr die Berichtigung der Unrichtigkeit, auf die sie grundsatz-

~ lich Anspruch hat, wegen der zwischenzeitlich erfolgten Ver-

6ffentlichung zu versagen.

Allerdings enthdlt Regel 88 EPY keine ausdriickliche Vorschrift
zum Schutz Dritter wie Artikel 122 (6) EPU, wo verglgichbare
Fidlle im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand behandelt werden. Mangels einer besonderen Vorschrift im
Europdischen Patentiibereinkommen muB die Entscheidung der Frage,
wie Probleme der Rechte Dritter im Fall von Berichtigungen ge-
18st werden koénnen, den zustdndigen nationalen Gerichten iiber-~
lassen bleiben. ‘

Aus den dargelegten Griinden hdlt die Kammer den Antrag auf Be-

richtigung in diesem besonderen Fall fiir berechtigt.

Die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung beruht auf
einer unrichtigen Auslegung der Regel 88 EPU und der entschei-
dungserheblichen Tatsachen; sie muB daher aufgehoben werden.

Es ist kein Antrég auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr
nach Regel 67 EPU gestellt worden; der hier vorliegende
Sachverhalt wiirde eine solche MaBnahme auch nicht recht-
fertigen.

Aus diesen Griinden

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europdischen
Patentamts vom 3. Januar 1980 wird aufgehoben.
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2. Es wird bestimmt, daB der fiir die europdische Patent-
anmeldung Nr. 79 103 186.7 eingereichte Erteilungsan-
trag in der Weise berichtigt wird, daB die Benennung
der Schweiz hinzugefigt wird.

Der Geschdftsstellenbeamte: - Der Vorsitzende:

gez. J. Bergeron A . gez. R. Singer






