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Sachverhalt und Antrdge

Der Beschwerdeflihrer reichte am 3. November 1980 als
alleiniger Anmelder eine europdische Patentanmeldung ein
und nannte sich dabei als alleinigen Erfinder. In der
Folgezeit gingen verschiedene, rechtlich nicht relevante
Schreiben der Beschwerdegegner I und II ein, mit denen
diese die Berechtigung des Beschwerdeflihrers als allei-
nigem Anmelder und Erfinder in Frage stellten. Die An-
meldung wurde am 12. Mai 1982 verbBffentlicht.

Am 15. Juni 1982 Ubersandten der Beschwerdefilhrer und die
beiden Beschwerdegegner ein von ihnen gemeinsam unter-
zeichnetes Formblatt "Erfindernennung", mit dem sie sich
gemeinsam als Erfinder nennen und auBerdem “den Eintrag
von ... (der Beschwerdegegner) ... als Anmelder" an-
kUndigen. Am 13. Juni 1982 wurden zwei Geldbetr¥ge in HBhe
von 115.~-DM und ein Betrag in H8he von 30.- DM gezahlt,
womit “Geblhren fUr Rechtslbergang, erfolgte Vergabe der
Lizenz an Fa. ... und beglaubigte Abschrift der Verinde-

rungen” entrichtet werden sollten.

Am 7. September 1982 reichte der Vertreter der Beschwerde-

gegner folgende Unterlagen ein:

1.) Ein neues, nur teilweise ausgeflilltes Formblatt
“Antrag auf Erteilung eines europdischen Patents" mit
dem Datum 08.Juli 1982, auf dessen Seite 5 als An-
melder die beiden Beschwerdegegner und der Beschwer-
deflihrer angegeben sind und folgendes ausgeflihrt

ist:
“pie bis heute gliltige Anmeldung ... wird insofern

gelindert, da8 es nunmehr drei Anmelder, wie aufge-
fuhrt, gibt und die Anmelder gleichgzeitig Erfinder
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sind. Vertreter der drei Anmelder ist Herr ... , der
erstgenannte Anmelder" (der Beschwerdegegner I).

Diese Seite 5 ist eine Durchschreibe-Seite mit den
Unterschriften aller Beteiligten in Blaupause.

2.) Einen Antrag nach Regel 20 EP{U auf Eintragung der
beiden Beschwerdegegner und des Beschwerdeflihrers als
Anmelder unter Bezugnahme auf eine bereits gezahlte
GebUhr von 115.-~ DM.

3.) Einen Antrag nach Regel 19 EPU auf Erginzung der be-
stehenden Erfindernennung des Beschwerdefiihrers durch
Hinzufiigung der beiden Beschwerdegegner.

4.) Eine Vollmacht flir den Vertreter der Beschwerde-
gegner, unterzeichnet vom Beschwerdegegner I unter
Bezugnahme auf Regel 100 EPl), d.h. als gemeinsamer
Vertreter.

Mit Bescheid vom 28. September 1982 forderte die Eingangs-
stelle des EPA vom Vertreter der Beschwerdegegner das
"original"” des Ubertragungsvertrages an, da nur eine
*purchschrift" vorliege. Der Vertreter entgegnete, dasS
eine im Durchschreibeverfahren bei Erstellung des Origi-
nals entstandene Durchschrift “wie ein Original" zu be-
handeln sei. Das "Original" befinde sich im Besitz der

Gegenseite, die es nicht herausgebe.

Mit Schreiben vom 5. Oktober 1982, eingegangen am 7. Okto-
ber 1982, legte der Vertreter der Beschwerdegegner eine
allein vom Beschwerdefiihrer unterzeichnete “Uibertragungs-
erkl&rung" vom 24. September 1982 vor, die (im Auszug)
folgenden Inhalt hat:
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"Hiermit beantrage ich, die europiische Patentanmeldung
.++ (genaue Bezeichnung) ... umzuschreiben auf ... (die
Beschwerdegegner). Ich scheide als Anmelder aus. Somit
sind als alleinige Anmelder ... (die Beschwerdegegner)
benannt. ... Die Erkldrung stellt den formgerechten
tibertragungsvertrag dar."“

In Verbindung damit beantragte der Vertreter der Beschwer-
degegner ohne erneute Zahlung einer Gebiihr, das

- als Anmelder die Beschwerdegegner eingetragen und

- als Erfinder alle drei Personen benannt werden.

Der Vertreter des Beschwerdefiihrers reichte ein Schreiben
vom 29., eingegangen am 30. Oktober 1982 ein, indem u.a.
ausgeftihrt ist:

“Einziger Anmelder und damit auch Verfligungsberechtigter
ses ist ..." (der Beschwerdeflihrer). Sodann werden Anmel-
derschaft und Verfligungsberechtigung der Beschwerdegegner
sowie eine Bevollmichtigung ihres Vertreters auch flir den
Beschwerdeflhrer bestritten und abschlieBSend ausgeflihrt:
“Sollte dennoch das der Eingabe vom 5. Oktober 1982 bei-
gefligte Dokument (d. h. die "Ubertragungserkl¥rung") als
ordnungsgemdfSer Antrag des Beschwerdeflihrers auf Umschrei-
bung seiner Patentanmeldung angesehen werden, so wird
dieser Antrag auf Umschreibung hiermit zurtickgenommen.*®

Mit Schreiben vom 2., eingegangen am 3. November 1982
legte der Vertreter der Beschwerdegegner ein von diesen
unterzeichnetes Schriftstlick “Annahmeerkl¥rung“ vom

18. Oktober 1982 mit folgendem Inhalt vor:

“Hiermit erkl¥ren wir unser Einverst¥ndnis mit der tiber-

nahme der auf uns {ibertragenen europiischen Patentan-

meldung ...".
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Es ist zwischen den Beiteiligten unstreitig, daB diese
"Annahmeerkldrung" nur dem EPA, nicht aber dem Beschwer-

defilhrer zugeleitet wurde.

Am 18. November 1982 verfligte die Eingangsstelle des EPA
die Eintragung des Rechtsiibergangs der europdischen Pa-
tentanmeldung auf die Beschwerdegegner. Datum der Wirk-
samkeit nach Regel 20 (3) EpPU ist der 3. November 1982.

Mit Schreiben vom 25. November 1982 beanstandete der Ver-
treter des Beschwerdefllhrers die Eintragung des Rechts-
ibergangs und beantragte, sie aufzuheben. Daraufhin teilte
ihm die Eingangsstelle des EPA mit Schreiben vom 17. Fe-
bruar 1983 ihre Rechtsauffassung mit. Der nach Regel 20
EPU erforderliche Antrag auf Eintragung des Rechtsiiber-
gangs sei vom Vertreter der Gegenseite gestellt. Im libri-
gen geniige die "Ubertragungserklirung" den Anforderungen
nach Artikel 72 und Regel 20 EPU). Die “"Annahmeerkl&rung"
bleibt unerwdhnt. Es wird dem Beschwerdeflihrer "anheim-
gestellt, innerhalb der Frist von 2 Monaten ab Zustellung
dieser Mitteilung, ausdriicklich eine beschwerdefdhige Ent-

scheidung zu beantragen".

Mit Schreiben vom 11., eingegangen am 12. Oktober 1983 er-
widerte der Vertreter des Beschwerdeflihrers: “Es wird
hiermit eine beschwerdefthige Entscheidung beantragt”.

Ohne weiteren Bescheid erlieB die Rechtsabteilung am

17. Januar 1984 eine Entscheidung, mit der festgestellt
wird, daB die durch Bescheid der Eingangsstelle vom

18. November 1982 verfligte Eintragung des Rechtsibergangs
der europiischen Patentanmeldung zu Recht erfolgt sei und
daB der Antrag des Vertreters des Beschwerdefiihrers, den

genannten Bescheid aufzuheben, zurlickgewiesen werde.
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Zur Begriindung wird ausgefilihrt, daB8 ein Antrag auf Eintra-
gung i.S.v. Regel 20 (1) EPU vom Vertreter der Beschwerde-
gegner gliltig gestellt gewesen sei. Auch ein Ubertragungs-
vertrag im Sinne dieser Regel liege vor, denn die "{iber-
tragungserklérung” als “Angebot" und die beim EPA am
eingegangene “Annahmeerkl¥rung" vom 18. Oktober 1982 als
“Annahme" wlirden beide zusammengenommen die formellen
Erfordernisse eines tlbertragungsvertrags i.S.v. Regel 20
(1) EP{ erftillen.

Das Patenterteilungsverfahren verlief wdhrend dieser Vor-
gdnge wie folgt: Am 2. Mai 1982 wurde im Europdischen
Patentblatt auf die VerBffentlichung des europdischen
Recherchenberichts hingewiesen. Am 3. November 1982
stellte der Vertreter der Beschwerdegegner unter Zahlung
der Geblihr Priifungsantrag. Am 5. November 1982 stellte der
Vertreter des Beschwerdeflihrers unter Zahlung der Gebihr
ebenfalls Priifungsantrag. Mit Bescheid vom 18. November
1982 wurde diesem Vertreter mitgeteilt, daB8 das Verfahren
infolge der am 3. November 1982 wirksam gewordenen Uber-
tragung nunmehr vom Vertreter der Beschwerdegegner geflinrt
werde, der zweite Priifungsantrag gegenstandslos sei und
die GebUhr zurlckgezahlt werde. Nach Pruifungsbescheid vom
7. Juni 1983 reichte der Vertreter der Beschwerdegegner am
17. Oktober 1983 neue Patentansprliiche und eine daran ange-
paBte Beschreibung ein. Aufgrund dieser Unterlagen ist am
18. Mai 1984 die "Anklindigung der Mitteilung gem¥B8 Regel
51 (4) und (5) EpU" ergangen.

Am 16. Mirz 1984 legte der Vertreter des Beschwerdefiihrers
gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung des EPA vom

17. Januar 1984 unter Zahlung der Geblihr Beschwerde ein
und begriindete diese am 19. Mai 1984. Nach ErlaB eines
Zwischenbescheids und Einreichung von Schrifts¥tzen wurde
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das Beschwerdeverfahren mit einer miindlichen Verhandlung
am 22. April 1986 bis auf die hiermit schriftlich er-
gehende Entscheidung abgeschlossen.

Die schriftlichen und miindlichen Ausflihrungen der Ver-
treter der Beteiligten lassen sich wie nachfolgend dar-
gestellt zusammenfassen. Die Zusammenfassung beschrédnkt
sich auf die Hauptfrage, ob die Eintragung des Rechts-
Ubergangs rechtmiégfig war.

Der Beschwerdefﬁhier ist der Auffassung, daB fuir die voll-
zogene Eintragung die Voraussetzungen nach Regel 20 EPU
nicht vorgelegen hitten. Soweit die "{jbertragungser-
k1l8rung"” als Antrag auf Eintragung im Sinne von 20 (1) EPU
gewertet worden sei, sei dieser Antrag mit seinem Schrei-
ben vom 29. Oktober 1982 zurlickgenommen worden. Diese
Erkl8rung kdnne auch nicht als Ubertragungsvertrag i. S.
v. Regel 20 (1) EPU angesehen werden. Einmal enthalte sie
nur eine einseitige, an das EPA und nicht an den Beschwer-
defiihrer gerichtet Erkldrung. Zum anderen entspreche sie
nicht der Schriftform des § 126 des deutschen Blirgerlichen
Gesetzbuchs (BGB). Artikel 74 EPYU verweise nimlich auch in
dieser Beziehung auf das nationale Recht. Im librigen sei
die “Ubertragungserklirung” dem EPA gegenliber durch das
Schreiben vom 29. Oktober 1982 widerrufen worden, noch
bevor beim EPA die "Annahmerklirung" eingetroffen sei.

Der Beschwerdegegner sieht in den beiden Erkldrungen das
Erfordernis der Schriftlichkeit nach Artikel 72 EPU ge-
geben. Diese Vorschrift verlange keinen Vertrag in
Schriftform (etwa in der des § 126 BGB), sondern nur
Nachweisbarkeit des Vertrages in schriftlichen XuBSerungen
der VertragsschlieBenden, wobei es nicht notwendig sei,
daB diese ARuBerungen in ein oder demselben Schriftstlick
vereinigt sind. Dies gelte auch flir den nach Regel 20 (1)

coefeee
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EPY vorzulegenden *"Ubertragungsvertrag". Eine parallele
finde sich in Regel 19 (1) EPU, wo ebenfalls die Vorlage
schriftlicher Erklirungen verlangt wilirde, dabei aber ge-
trennte Schriftstlicke genligten. Ein System der Umschrei-
bung, das die notwendigen KuBerungen der Beteiligten nicht
in gesonderten Erkl¥rungen zulasse, sei nicht prakti-
kabel.

Was den angeblichen Widerruf der "iUberlassungserkl¥rung"
durch das Schreiben vom 29. Oktober 1982 anbelange, so sei
zu sagen, daB dieses Schreiben keinen Widerspruch gegen
die "Ubertragungserklirung” enthalte, insoweit sie den
ibertragungsvertrag darstelle, sondern nur insoweit sie
einen Antrag i. S. v. Regel 20 (1) EPJ auf Eintragung
eines Rechtslbergangs enthalte.

XV. Am Ende der miindlichen Verhandlung vom 22. April 1986
beantragte der Vertreter des Beschwerdeflihrers die Auf-
hebung der angefochtenen Entscheidung und die Wiederher-
stellung der ursprlinglichen.Eintragung des Beschwerde-
fiihrers als alleinigem Anmelder.

Der Vertreter der Beschwerdegegner beantragte,

1.) nach Hauptantrag die Beschwerde zurlickzuweisen, also
die bestehende Eintragung der beiden Beschwerdegegner
zu bestdtigen,

2.) hilfsweise die beiden Beschwerdegegener und den
Beschwerdefiihrer gemeinsam als Anmelder einzutragen;

3.) die bisherige Erfindernennung (Beschwerdeflihrer
allein) durch die Nennung der beiden Beschwerdegegner
als weitere Erfinder zu erg¥nzen, und

4.) die Rilickzahlung einer Eintragungsgeblihr anzuordnen.

02010 0../.0‘
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Im Rahmen seines Hilfsantrags 2.) Uberreichte der Ver-
treter des Beschwerdegegners einen Eintragungsantrag nach
Regel 20 EPU zusammen mit einem Verrechnungsscheck tiber
125,-- DM fUr eine nach seiner Meinung nicht erneut
fdllige, aber vorsorglich gezahlte Geblihr.

Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zullssig.

Es stellt sich zundchst die von Amts wegen zu unter-
suchende Frage, wie die Zustldndigkeiten von Eingangsstelle
und Rechtsabteilung abzugrenzen sind und ob das Verfahren

von diesen Instanzen richtig gefiihrt wurde.

Nach Artikel 20 EPY ist die Rechtsabteilung des EPA u.a.
zustléindig "flr Entscheidungen tiber Eintragungen und
L&schungen von Angaben im europdischen Patentregister".
Die Rechtsabteilung als Organ im Verfahren (siehe insbes.
Artikel 15, 20 u. 106 (1) EP{]) wurde erst durch die
Miinchner Diplomatische Konferenz (siehe Berichte M/PR/II
Rdn. 118) geschaffen, ohne daB8 dabei aber ihre Zustdndig-
keit hinsichtlich dieser Registereintragungen klargestellt
worden widre. Zur Klarstellung bedarf es daher einer Aus-
legung des Ubereinkommens.

Artikel 127 und Regel 92 (1) EPY) erwecken zunichst den
Eindruck, daB sich die genannte Zustdndigkeit auf jedwede
Eintragung i.S.v. Regel 92 (1) EPU bezieht.

Mit der in Artikel 20 EPU festgelegten Zustlndigkeit der
Rechtsabteilung "flr Entscheidung Uber Eintragungen und
L8&schungen im europdischen Patentregister" k&nnen aber nur

Fdlle gemeint sein, in denen die Eintragung selbst un-
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mittelbarer Gegenstand der Entscheidung ist, also vor
allem Entscheidungen liber die Eintragung eines Rechts-
ibergangs nach Regel 20 oder 61 oder Eintragungen von
Rechten nach Regel 21 und 22 EPU. Fir Entscheidungen lber
solche Eintragungen steht aber nach dem Wortlaut von
Artikel 20 EPU der Rechtsabteilung die ausschlieBliche
Zustindigkeit zu.

In diesem Zusammenhang ist wohl ein Vergleich der
Rechtsabteilung nach Artikel 20 EPU mit der Patent-
verwaltungsabteilung nach Artikel 8 des Gemeinschafts-
patent-{bereinkommens (GPli) angebracht, zumal diese nach
Artikel 143 EPU als besonderes Organ des EPA neben die
Rechtsabteilung treten soll. Die Zustindigkeit der Patent-
verwaltungsabteilung war urspriinglich nur mit der in
Artikel 8 (1) Ssatz 1 GPU enthaltenen negativen General-
klausel umschrieben. Sie ist demnach "zustldndig, soweit
nicht die Zustindigkeit anderer Organe des Europdischen
Patentamts begriindet ist". Auf der “Luxemburger Konferenz
iber das Gemeinschaftspatent"” von 1975 wurde diese Aussage
in einem Satz 2 durch eine positive Definition ergdnzt,
wonach die Patentverwaltungsabteilung “insbesondere fiir
Entscheidungen Uiber Eintragungen und L8schungen von An-
gaben im Register flir Gemeinschaftspatente zustlindig" ist
(siehe Dokumente der Konferenz, herausgegeben vom General-
sekretariat des Rates der Europdischen Gemeinschaften,
1981, Seite 248). In dem vorbereitenden Dokument Lux/77
(aa0 S. 211) wird ausgefiinrt, daB diese zus8tzliche posi-
tive Bestimmung der Zust¥ndigkeit “der Systematik des EPU
entspricht”, womit die Zust&indigkeitsregelungen in den
Artikeln 18 £ff EPU (jeweils im ersten Absatz) gemeint
sind. Ferner werden in “Bemerkungen" die Aufgaben der
Patentverwaltungsabteilung beschrieben. Daraus kann
geschlossen werden, da8 hinsichtlich der positiv
definierten Zust¥ndigkeit "flir Entscheidungen Uber
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Eintragungen und LOschungen von Angaben im Register"
(Artikel 8 (1) Satz 2 GPU) die Patentverwaltungsabteilung
die anderen Qrgane verdrédngen soll. Im iibrigen verdient
Erwdhnung, daB8 eine Verbindung von Rechtsabteilung nach
EPU und Patentverwaltungsabteilung nach GP{ (vgl. Artikel
143 (2) EPU) mdglich ist und auch erwogen wurde (Bericht
liber die 10. Sitzung der Sachverstidndigengruppe "Gemein-
schaftspatent", Dok. R/328273 (ECO 346, BC 28) vom

8. Februar 1974).

Die der Rechtsabteilung durch Artikel 20 EPU als “Organ im
Verfahren" i.S.v. Artikel 15 EPU vorbehaltene Zustindig-
keit bezieht sich jedenfalls auf die Anwendung der Regeln
20, 21, 22 und 61 EPU. Diese Zustlndigkeit betrifft aber
nicht Eintragungen schlechthin, sondern nur "Entschei-
dungen lber Eintragungen". Damit sind nur Entscheidungen
gemeint, durch die ein Beteiligter i.S.v. Artikel 107 Satz
1 EPU "beschwert" ist oder es sein kbnnte, wenn nicht im
Sinne seines Antrags entschieden werden wiirde. Dies 1&gt
sich aus den Beschliissen der Miinchner Diplomatischen
Konferenz folgern. Zusammen mit der Schaffung der "Rechts-
abteilung" (Artikel 20) als "Organ im Verfahren" (Artikel
15) wurde die Rechtsabteilung auch in anderen Vorschriften
des Ubereinkommens beriicksichtigt, zundchst und vor allem
in Artikel 106 (1). Aus den Artikeln 21 (1) und (2) sowie
23 (2) EPU ist erkennbar, daB die Rechtsabteilung als
Vorinstanz der Juristischen Beschwerdekammer konzipiert
wurde. Dem entspricht es auch, daB8 ein besonderes rechts-
formliches "Verfahren vor ... der Rechtsabteilung"
(Artikel 117 (1) EPU) vorgesehen ist, in dem es u.a. eine
miindliche Verhandlung (Artikel 116) und eine Beweisauf-
nahme (Artikel 117) geben kann. Entscheidungen der
Rechtsabteilung dlirfen nur nach Gewdhrung rechtlichen
Gehdrs ergehen (Artikel 113) und sind nach Regel 68 EPU zu

erlassen und abzufassen.
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Aus all dem folgt, daB der Zustlindigkeitsvorbehalt nach
Artikel 20 EPY) nicht fUr Eintragungsantrdge gilt, die rein
administrativ behandelt werden kBnnen, weil es keine Mei-
nungsverschiedenheit zwischen den Beteiligten und dem EPA
gibt. Es ist dem Prisidenten des EPA {liberlassen, im Rahmen
seiner Organisationsgewalt i.S.v. Artikel 10 (2) a) und
Regel 9 (2) EPl zu bestimmen, welche Dienststelle flr die
Erledigung problemloser Eintragungsantrége zust#indig ist,
also flir Eintragungsantrige, deren Vollzug flir einen Be-
teiligten nicht zu einer Beschwerde i.S.v. Artikel 107 EPU
fiihren kann. Eintragungssachen sind der Rechtsabteilung
aber dann vorzulegen, sobald Meinungsverschiedenheiten
nicht ohne weiteres beseitigt werden kBnnen, also sobald
ein rechtsfbrmliches Verfahren der oben (Nr. 2.4) be-
schriebenen Art notwendig wird, das mglicherweise flir
einen Beteiligten zu einer beschwerdef¥higen Entscheidung
fiihren kann.

Dementsprechend h¥tte die vorliegende Sache nach Eingang
des Schreibens vom 29. Oktober 1982 der Rechtsabteilung
vorgelegt werden mlissen. Dieses Schreiben macht erkennbar,
daB8 der Beschwerdefiihrer mit der Eintragung des Rechts-
lbergangs an die Beschwerdegegner nicht einverstanden ist.
Die von der Eingangsstelle dessen ungeachtet verfligte Ein-
tragung ist daher wegen VerstoBes gegen Artikel 20 EPU
aufzuheben.

Der Verfahrensverstof wird auch aus folgendem deutlich:
Der Beschwerdefilhrer wurde gegen seinen Willen als einge-
tragener Anmelder durch die Beschwerdegegner ersetzt. Ein
derartiger Wechsel gegen den Willen des zu l1l¥schenden An-
melders Qerlangt aber eine beschwerdefihige Entscheidung,
die vor Rechtskraft nicht vollzogen werden kann. Kommt es
zur Beschwerde, so hat diese nach Artikel 106 (1) Satz 2
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EPU aufschiebende Wirkung. Im vorliegenden Fall hdtte dies
bedeutet, daB bis zur Entscheidung der Beschwerdekammer
der Beschwerdefilhrer der nach Artikel 60 (3) EPU zur
Fihrung des Verfahrens berechtigte, eingetragene Anmelder
geblieben widre. In der Zwischenzeit hitte das Verfahren
mit ihm weitergeflihrt werden miissen, sofern es nicht nach
Regel 13 zur Aussetzung oder nach Regel 90 EP{ zur Unter-
brechung des Verfahrens gekommen wdre. Die Rechtsabteilung
hitte die richtige verfahrensrechtliche Situation wieder-
herstellen mlissen. Gleichzeitig h¥tte sie in beschwerde-
fdhiger Weise entscheiden k¥nnen, daB (entsprechend ihrer
Meinung) die Beschwerdegegner einzutragen sind. Durch die
aufschiebende Wirkung der Beschwerde widre jedoch der
Beschwerdefllhrer zundchst der eingetragene und damit nach
Artikel 60 (3) EpU zur Fihrung des Verfahrens berechtigte
Anmelder geblieben.

Infolge der dargelegten Verfahrensfehler sind die Ent-
scheidungen von Eingangsstelle und Rechtsabteilung auf-
zuheben und die Rlickzahlung der Beschwerdegebihr nach
Regel 67 EpPU anzuordnen. letzterem steht nicht entgegen,
daB8 der Beschwerde in der Sache nur beschrédnkt stattge-

geben wird.

Die Beschwerdekammer kdnnte nun die Angelegenheit nach
Artikel 111 (1) EpPU an die Rechtsabteilung zurlickver-
weisen, ohne selbst in der Sache zu entscheiden. Mit der
Anwendung von Regel 20 EPU sind jedoch Rechtsprobleme von
allgemeiner Bedeutung verbunden. Daher hdlt es die Be-
schwerdekammer fiir angebracht, die Sache nach Artikel 111
(1) satz 2 EPU im Rahmen der Zust¥ndigkeit der Erstinstanz
selbst zu entscheiden.

Unter den Beteiligten bestand offenbar Unklarheit Uber die
in Regel 20 EPl fiir die Eintragung eines Rechtsiibergangs
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geforderten Voraussetzungen. Im vorliegenden Fall haben
dazu sicherlich die Unterschiede zwischen europdischem
Recht (Regel 20 EPU) und deutschem Patentrecht (§ 30 (3)
DE-PatG) beigetragen. Nach deutschem Recht wird der Nach-
weis des Rechtsiiberganges durch eine 8ffentlich beglaubig-
te Umschreibungsbewilligung des bisherigen Rechtsinhabers
und eine formlose Annahmeerklirung des neuen Rechtsin-
habers gefiihrt (vgl. § 30 (3) DE-PatG und Umschreibungs-
richtlinien in Bl. £. PMZ 1981, 232). Im europdischem
Recht hingegen ist die Vorlage eines “{ibertragungsver-
trages” i.S.v. Regel 20 (1) EPU notwendig, wobei auch ein
Auszug genligt. Der Unterschied im deutschen und europa-
ischen Recht hinsichtlich der fiir eine Ubertragung ge-
forderten Nachweise ist gewollt. Der Vorsitzende der EWG-
Arbeitsgruppe "Patente® hatte urspriinglich das dem
deutschen Recht entsprechende System der "“Umschreibungsbe-
willigung" vorgeschlagen (vgl. Vorschlige zu einem Artikel
23 vom 3. Mirz 1961). Demgegenliber bevorzugte die Arbeits-
gruppe aber ein System der "“Vertragsregistrierung®", d4d.h.
der Vorlage des Vertrags und seiner Registrierung (Dok.
EWG 3076/IV/62 vom 22. Mai 1962, S. 42). Der Unterschied
der Systeme wurde sehr wohl darin gesehen, daB beim System
der “Umschreibungsbewilligung” eine Eintragung ohne den
Willen einer Vertragspartei nicht erfolgen kann, wihrend
es beim System der “"Vertragsregistrierung® der Zustimmung
der anderen Partei nicht mehr bedarf, sobald der Vertrag
einmal geschlossen ist (a.a.O. Seite 44).

Aus den vorstehenden Darlegungen wird deutlich, das die
Entscheidung {iber den Hauptantrag (Zurlickweisung der Be-
schwerde, also Bestdtigung der Eintragung der Beschwer-
degegner) oder den Hilfsantrag (Eintragung aller Betei-
ligten gemeinsam) nur davon abh¥ngt, ob das, was jeweils
als “Ubertragungsvertrag” vorgelegt ist, den Formerfor-
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dernissen von Regel 20 EPU entspricht. Auszugehen ist
dabei davon, daB nicht nur die “rechtsgeschiftliche Uber-
tragung"” ("assigment" -"cession") i.S.v. Artikel 72, son-
dern auch der "Ubertragungsvertrag" ("instrument of trans-
fer" - "acte de transfert") i.S.v. Regel 20 (1) EPU
"schriftlich erfolgen muS8 und der Unterschrift der Ver-
tragsparteien bedarf". Dies ergibt sich durch die Be-
zugnahme auf Artikel 72 in Regel 20 (2), Satz 2, EPU.

Diesem Erfordernis kann die "{lbertragungserklirung" auch
nicht zusammengenommen mit der “Annahmeerkl&rung" ge-
nligen. Selbst wenn fiir den "Ubertragungsvertrag" i.s.v.
Regel 20 EPU die Schriftform durch Austausch schriftlicher
Erklidrungen erflillt werden k¥nnte, wiren zwar die Er-
fordernisse "schriftlich" und "mit Unterschrift" in jeder
dieser gesonderten Erkldrungen jeweils fiir sich erfiillt.
Zwei gesonderte Erkldrungen ergeben aber auch dann, wenn
jede schriftlich mit Unterschrift abgefaBit ist, noch
keinen Vertrag, solange nicht jede Erkl&rung dem Vertrags-
partner zugegangen ist. Dies ist beziiglich der “Annahmeer-
kldrung" nicht der Fall. Diese ist als eine an das EPA
gerichtete Erkldrung formuliert und nur diesem zugeleitet

 worden. Die "Annahmeerkl¥rung"” ist wohl im spiteren Ver-

lauf des Verfahrens (nach Eintragung des Rechtslibergangs)
dem Vertreter des Beschwerdeflihrers und vielleicht auch
diesem selbst bekannt geworden. Selbst wenn man sie
inhaltlich auch als Vertragsannahme und nicht nur als eine
an das EPA gerichtete Erkldrung wertet, war der Beschwer-
defiihrer zum Zeitpunkt ihres Zugangs nicht mehr an das
Angebot, das er mit seiner “Ubertragungserklirung" gegeben
hatte gebunden. Der Beschwerdeflihrer und sein Vertreter
hatten zwischenzeitlich durch Schreiben und durch ihr
Verhalten klar zu erkennen gegeben, daB sich der Beschwer-
defiihrer nicht mehr an sein Angebot gebunden fiihlt.
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5.2. Dem Antrag des Beschwerdeflihrers, die angefochtenen Ent-
scheidungen aufzuheben, ist im Hinblick auf die Darlegun-
gen unter 5.1. auch aus sachlichen Griinden, also nicht nur
aus den unter Nr. 2.6. dargelegten verfahrensrechtlichen
Griinden stattzugeben. Deﬁentsprechend kann auch dem Haupt-
antrag des Beschwerdegegners, durch Zurlickweisung der Be-
schwerde die bestehende Eintragung der Beschwerdegegner
als Anmelder zu bestdtigen, nicht entsprochen werden.

5.3. Dem weiteren Antrag des Beschwerdefilhrers, die urspriing-
liche Eintragung des Beschwerdefilhrers als alleinigem
Anmelder wieder herzustellen, kann jedoch nicht ent-
sprochen werden, weil dem Hilfsantrag der Beschwerdegegner
stattgegeben werden muS. Flir die mit diesem Hilfsantrag
begehrte Eintragung aller Beteiligten als gemeinsame
Anmelder liegt deren gemeinsame Erkl¥rung (oben III. 1.)
vor. Diese ist nach Inhalt und Form als “Ubertragungsver-
trag” i.S.v. Regel 20 (1) EPU anzuerkennen. Hierbei
schadet nicht, daB8 die Erkl¥rung im Durchschreibeverfahren
erstellt ist. Werden von einem Vertrag im Durchschreibe-
verfahren gleichzeitig mehrere Exemplare hergestellt, so
ist jedes "“Original® i.S.v. Regel 20 (1) EPU. Auch eine
durchgedriickte Unterschrift ist Original-Unterschrift, da
sie durch den schreibenden Druck der Hand hergestellt
wird. Als Datum der Wirksamkeit i.S.v. Regel 20 (3) EPU
ist das Datum des Eingangs dieser Erklirung anzuerkennen
(siehe unten Nr. 8.). Daraus folgt, daB die vom Vertreter
der Beschwerdegegner im Prlifungsverfahren durch den als
gemeinsamen Vertreter aller bestellten (oben III. 4.)
Vertreter der Beschwerdegegner vorgenommenen Handlungen
mit dieser Entscheidung wirksam werden und dag8 das
Priifungsverfahren mit einer Mitteilung nach Regel 51 (4)
EPU fortgesetzt werden kann.
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Dem Antrag des Vertreters der Beschwerdegegner, die be-
stehende Erfindernennung durch Hinzufligen seiner Mandanten
als weitere Erfinder zu berichtigen, kann entsprochen
werden. Die Voraussetzungen flir diese Berichtigung nach
Regel 19 EPU sind gegeben. Die Beschwerdekammer ist auch

zustdndig, diese Berichtigung anzuordnen.

Die Voraussetzungen fiir die Berichtigung der Erfinder-
nennung nach Regel 19 EPU wurden bereits durch die ge-
meinsame Eingabe aller Beteiligten vom 15. Juni 1982 (oben
I1.) geschaffen. Wie in der mindlichen Verhandlung festge-
stellt, ist dies auch nicht streitig.

Die Zustdndigkeit der Beschwerdekammer zur Anordnung der
Berichtigung ergibt sich nach Artikel 111 (1), Satz 2 EPU
aus der Zustdndigkeit der Rechtsabteilung. Deren Zustdn-
digkeit ist jedenfalls dann wegen Sachzusammenhangs zu
bejahen, wenn die Rechtsabteilung mit einer Entscheidung
iber die Eintragung von Anmeldern befaBt ist, die eben-
falls als Erfinder vermerkt werden wollen.

Die Rechtsabteilung ist abgesehen davon aber auch grund-
sitzlich flir Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von
Regel 19 EpU zustindig. Hier gilt das oben hinsichtlich
der Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von Regel 20
EPU Gesagte entsprechend (siehe oben Nr. 2.4). Auch hier
gilt die Einschrinkung, daB8 der administrative Vollzug
unstreitiger Berichtigungen der Erfindernennung jenen
Stellen obliegt, denen er vom Présidenten des EPA zuge-
wiesen wird. Im ibrigen isﬁ zu bemerken, das8 Regel 19 EPU
sogar noch nach der Einspruchsphase anwendbar bleibt,
wihrend nach Regel 61 die Anwendbarkeit von Regel 20 EPU
mit dem AbschluB dieser Phase endet.
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Einer Abgrenzung bedlirfen jedoch die Zustdndigkeiten von
Eingangsstelle und Rechtsabteilung bezlglich der Erfinder-
nennung, zumal sich die Juristische Beschwerdekammer be-
reits mit dieser Frage befast hat (J 08/82 in Amtsbl. EPA
1984, 155, Griinde Nr. 2). Die Prlifung einer erstmaligen,
das Erfordernis nach Artikel 81 EP{j erflillenden Erfinder-
nennung obliegt ausschlieBlich der Eingangsstelle im
Rahmen ihrer Zustdndigkeit zur Formalprifung nach Artikel
16 und 91 EpU. Die Zustiindigkeit der Rechtsabteilung fiir
streitige Berichtigungen kommt aber in Betracht, sobald
das europdische Patentregister erBffnet wird, was nach
Artikel 127, Satz 2 EPY zeitlich mit der VerBffentlichung
der europdischen Patentanmeldung zusammenfdllt.

Die Beschwerdegegner beantragen die Rlckzahlung einer Ein-
tragungsgeblihr nach Regel 20 (2) EPU. Sie haben insgesamt
dreimal einen Eintragungsantrag gestellt und zweimal eine
Geblihr bezahlt. Eine Geblihr zum damals geltenden Tarif von
DM 115,-~- wurde zunichst am 13. Juni 1982 gezahlt (oben
II.). Diese wurde vom Vertreter der Beschwerdegegner flr
den am 7. September 1982 gestellten Antrag auf Eintragung
aller drei Beteiligten (entsprechend dem nun zuerkannten
Hilfsantrag) in Anspruch genommen (oben III. 2.). Flr den
am 5. Oktober 1982 gestellten Antrag auf Eintragung der
Beschwerdegegner allein, unter Ausschlu8 des Beschwerde-
fiihrers (oben V., entsprechend dem nun abgelehnten Haupt-
antrag) wurde keine Geblhr gezahlt. Eingangsstelle und
Rechtsabteilung haben - wie anzunehmen ist - die filir den
ersten Antrag gezahlte Geblhr auch flir den zweiten gelten
lassen. Dies war richtig. Damals waren die Antrdge zwar
nicht als Haupt- und Hilfsantrag bezeichnet. Im Verlauf
des Verfahrens stellte sich aber heraus, daB es sich bei
dem zuerst gestellten Antrag um den weniger bevorzugten
und bei dem spiter gestellten Antrag um den bevorzugten
Antrag handelte. In dem wohl seltenen Fall, daB sich ein
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Eintragungsantrag i.S.v. Regel 20 (2) EPU in ein bevor-
zugtes und ein ersatzweises Begehren gliedert, genligt die
Zahlung einer Geblihr. Die Beschwerdekammer entspricht mit
der Zuerkennung des Hilfsantrags einem bereits am

7. September 1982 (oben III. 2.) i.S.v. Regel 20 (3) EPU
wirksam gestellten Antrag. Die flir den in der miindlichen
Verhandlung vorsorglich erneut gestellten Antrag bezahlte
Geblihr von DM 125,-- ist daher zurlckzuzahlen.

Am 13. Juni 1982 wurden weitere DM 115,-- und DM 30,~--
gezahlt (oben II.). Ein Zahlungszweck i.S.v. Artikel 7 der
Gebllhrenordnung liegt hier flir nicht vor. Daher sind diese
Geblhren nicht verbraucht und zurtickzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grilinden wird entschieden:

Die Eintragung des Rechtslbergangs an der europdischen
Patentanmeldung Nr. 80 106 734.9 auf die Beschwerdegegner
als Anmelder durch die Eingangsstelle vom 18. November
1982 und die Entscheidung der Rechtsabteilung des
Europdischen Patentamts vom 17. Februar 1983 werden
aufgehoben.

Es wird entschieden, daB die Beschwerdegegner und der
Beschwerdefiihrer gemeinsam als Anmelder in das europdische
Patentregister einzutragen sind. Dieser Rechtsiibergang ist
dem Europiischen Patentamt gegeniiber nach Regel 20 {3) EPU
seit dem 7. September 1982 wirksam. Das Priifungsverfahren
kann durch eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU an den
berufsmifigem Vertreter des zum gemeinsamen Vertreter der
Anmelder bestellten Beschwefdefﬁhrers I fortgesetzt

werden.

VY



19 J 18/84

3. Es wird angeordnet, daB neben der bestehenden Erfinder-
nennung des Beschwerdefiihrers als weitere Erfinder die
Beschwerdegegner zu vermerken sind.

4. Die Riickzahlung der Eeschwerdegebﬁhr in HShe von DM 630, —-
wird angeordnet.

5. Die Rickzahlung einer Eintragungsgeblihr von DM 125, -- so- )
wie je einer Zahlung von DM 115,-- und DM 30,--, zusammen

von DM 270, --, wird angeordnet.

Der Geschiftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

(B. Norman) (p. Ford)
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