BESCHWERDEKAMVERN
DES EUROPAI SCHEN
PATENTAMTS

| nterner Verteil erschl Gssel:
(A [ ] Veroffentlichung i mABI.

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFI CE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L' OFFI CE EUROPEEN
DES BREVETS

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder

(O [X] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung

ENTSCHEI DUNG
vom 8. Januar 2002

Beschwer de- Akt enzei chen
Anrrel denumer :

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer :
| PC:

Ver f ahr ensspr ache:

Bezei chnung der Erfindung:

Waage mt Ei nbauwanne

Annel der :
Schol pp, Wérner

Ei nsprechender:

Stichwort:
Beri chti gung/ SCHOLPP

Rel evant e Recht snor men:
EPU R 85a, 89

Schl agwor t :

J 0016/00 - 3.1.1
96921923. 7
0845101

Q01G 19/ 44

DE

"Berichtigung ei ner Lander benennung, Zeitgrenze,

O fensichtlichkeit einer

Unrichtigkeit, Verzicht auf

Mtteilung nach R 85a (1) EPU'

Zitierte Entschei dungen:

J 0008/80, J 0003/81, J 0007/90, J 0006/91, G 0002/97

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 10.93



9

Européisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: J 0016/00 - 3.1.1

ENTSCHEI DUNG
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1
vom 8. Januar 2002

Beschwer def threr: Schol pp,

Vér ner

Untere Gasse 13
D- 71739 Oberri exi ngen (DE)

Vertreter: Jeck, Anton, Dipl.-Ing.
Jeck, Fleck, Hernmann
Pat ent anwal t e
Postfach 14 69
D- 71657 Vai hi ngen/ Enz (DE)

Angegri f f ene Ent schei dung:

Zusammenset zung der Kammer:

Ent schei dung der Formal prifungsstelle des
Eur opai schen Patentants vom 7. April 2000,
mt der der Antrag auf Berichtigung gemal
Regel 88, 1. Satz EPU sowi e der Antrag auf
Auf nahme ei nes Hi nwei ses auf den

Beri chtigungsantrag i m Patentbl att

zur ickgew esen worden si nd.

Vor si t zende: M K S. AUz Castro

Mtglieder: H Preglau
M Tar do-Di no



- 1- J 0016/ 00

Sachverhalt und Antréage

0194.D

Di e international e Annel dung PCT/ EP 96/ 02410,

ei ngerei cht am 4. Juni 1996, unter | nanspruchnahne
zwei er deutscher Prioritéaten, fuhrt unter den

Besti nmungsstaaten u. a. "DE' sow e "européi sches
Patent” an. Im Zuge der fir den Eintritt in die

regi onal e Phase vor dem Eur opéi schen Pat ent ant
erforderlichen Schritte wurde das EPA Fornul ar 1200
verwendet, wobei unter Punkt 10. "Benennungsgebuhren” im
Kast chen fir Deutschl and ei ne urspringlich angebrachte
Mar ki erung durch Ausl acken entfernt wurde, so dalR fur
Deut schl and kei ne Benennungsgebihr vom | auf enden Konto
der Vertreter des Annel ders abgebucht werden sollte.
AuBer dem wur de durch Ankreuzen von Kastchen 10.2 auf die
Zustellung einer Mtteilung nach Regel 85a (1) EPU
verzichtet. D eses Formular war vom Vertreter des

Annel ders unterschrieben und i st dem Eurpdai schen
Patentant am 26. Novenber 1997 im Ori gi nal zugegangen.

I n der Bekannt machung der Annel dung i m Eur opéi schen
Patentbl att 23/1998 am 3. Juni 1998 erscheint unter den
benannt en St aaten Deutschl and nicht nehr.

Mt beimAnt am 30. Juli 1999 ei ngegangenen Schrei ben
beantragte der Anmel der i m Wge einer Berichtigung nach
Regel 88, 1. Satz EPU di e Benennung "DE" fir Deutschl and
i n di e nunmehr europai sche Patentannel dung

96 921 923.7 - 2213 aufzunehmen und di e entsprechende
Gebihr samt Zuschl ag vom | auf enden Konto der Vertreter
abzubuchen. Zur Begrundung wurde ein Fehler der
Sekretarinnen in der Kanzlei der Vertreter angefihrt.
Weiters wurde beantragt, im Européi schen Patentbl att

ei nen H nweis auf den Berichtigungsantrag aufzunehnen.
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Di e Formal prifungsstelle hat mt Entschei dung vom
7. April 2000 bei de Antrage zurickgew esen

In ihrer Begrindung stitzte sie sich auf die standige
Recht sprechung der Beschwer dekanmern, wonach

Berichti gungsantrage so rechtzeitig gestellt werden
nift en, dal3 das Europai sche Patentant in der Lage sei,
weni gstens di e Auf nahnme ei nes H nwei ses auf den
Berichtigungsantrag in die Veroffentlichung der

eur opai schen bzw. bei EURO PCT- Annel dungen der

i nternational en Annel dung veranl assen zu kdnnen. Sie hat
sich weiters auf das Prinzip des Schutzes des
Drittvertrauens berufen, das ebenfalls durch die

Ent schei dungspraxi s der Beschwer dekammern gest Ut zt
werde. Sie hat die Argunentation des Annel ders, wonach
die Interessen der Offentlichkeit nicht maRgeblich

beei ntrachti gt waren, da Deutschland in der

i nt ernational en Annel dung benannt gewesen sei, ebenso
verworfen, w e sie Uberhaupt den Fehler nicht als einen
imSinne der Regel 88, 1. Satz EPU zu qualifizieren
vernochte. Eine offensichtliche Unrichtigkeit lag ihrer
Auf f assung nach nicht vor, da es durchaus denkbar ware,
den Schutz in Deutschl and gesondert auf national em Wege
wei terzuverfol gen. Ein M RBverstéandni s unter
Sekret &ri nnen gentuge nach Auffassung der Formal -
prufungsstelle jedenfalls nicht, umden strengen

Anf orderungen der Beweislast hinsichtlich der
Unzwei f el hafti gkeit dessen, was gewol |t war, Cenilige zu
tun.

Den Antrag auf Aufnahne eines Hi nweises auf den

Beri chti gungsantrag i m Européai schen Patentbl att hat die
For mal pr if ungsst el | e mangel s Recht sgrundl age i m EPU bzw.
in den entsprechenden Verfigungen des Prasi denten des
Eur opai schen Patentants zurickgew esen.
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CGegen diese Entscheidung richtet sich die am

31. Mai 2000 eingereichte und am 9. August 2000
begrindet e Beschwerde. Di e Beschwerdegebihr wurde am
31. Mai 2000 entrichtet. Der Beschwerdefihrer begehrt
di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und die
Hi nzuf igung von Deut schl and zu den benannt en
Vertragsstaaten. Lediglich hilfsweise wrde eine
niundl i che Ver handl ung beantragt.

I n der Beschwer debegrindung prazisiert der Beschwerde-
fdhrer seinen Antrag dahi ngehend, dafll er die Aufnahme
von Deutschl and zu den benannten Vertragsstaaten auf

G undl age einer Berichtigung gemaR Regel 88, 1. Satz EPU
begehrt, alternativ eine interessengerechte
Interpretation des fornmul arméalli g vorgegebenen Verzichts
auf eine Mtteilung nach Regel 85a EPU

Der Antrag auf einen H nweis im Européischen Patentbl att
wird offensichtlich nicht nehr weiterverfolgt. D e
Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wird nicht ausdrucklich
verl angt, vielnmehr angeregt, dal di e Beschwer dekamrer
von sich aus eine solche Mjglichkeit prife, da ein
wesent | i cher Verfahrensmangel darin zu erblicken sei,
dalR die Erstinstanz auf di e Bewei sangebote Uber das
Vorliegen eines Irrtunms und auf die Rechtsstands-

i nformati on von EPI DOS Uber die Schutzrechtslage in

Deut schl and ni cht ei ngegangen sei .

D e Ausfidhrungen in der Beschwerdebegrindung decken sich
i mwesentlichen mt dem Vorbringen vor der

For mal prif ungsstelle. Ergénzend wi rd darauf verw esen,
dall Uber EPI DOS herauszufi nden gewesen ware, dald in

Deut schl and kein Schutz bestehe, weshalb die

Ni cht benennung von Deut schl and i m Verfahren vor dem

Eur opai schen Patentant als Fehler erkannt hatte werden
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nmissen. Ein interessierter Dritter hatte daraufhin

Akt enei nsi cht bei m Eur opai schen Pat ent ant nehnmen missen,
er hatte dabei den Tip-Ex-Tropfen und damt den Fehler
erkennen kénnen, d. h. dal ein Schutzverzicht fur

Deut schl and nicht gewol It war. Ein Dritter, der sich

ni cht durch Akteneinsicht informert habe, kdnne nicht
geschutzt sein, weil er angesichts der Schutzrechtsl age
dies hatte tun missen

In weiterer Fol ge setzte sich der Beschwerdefidhrer mt
Regel 85a EPU ausei nander. Der Verzicht auf diese
Mtteilung sei so schwerw egend, dall er von einer

zwei f el sfrei en Kennzei chnung ei nes jeden Staates
abhangi g gemacht werden mif3te. Ein Ti p- Ex- Tropfen auf
ei nem Kreuz sei nicht eindeutig. Tip-Ex durfe in

U kunden in aller Regel nicht gelten und nicht von der
Unterschrift getragen sein.

Auch das automati sche Abbuchungssystem wei se bei
Benennungen ei nen grofRen Nachteil auf, da eine
Mogl i chkeit zur Sel bstkontrolle entfalle. Es werde daher
vor geschl agen, di e Beschwerdekanmrer ndge eine
Feststellung treffen, ein Verzicht im Sinne der

Regel 85a EPU sei unwi rksam wenn di e dem Ver zi cht

vor ausgehende Bezei chnung di eses Staates nicht eindeutig
durch bl oRes Ni cht-Ankreuzen erfolgt sei. ImFalle der
Unkl ar heit misse der Formal prifer bei m Annel der bzw.
dessen Vertreter riuckfragen

Mt der Ladung zur nundlichen Verhandl ung hat die Kanmmer
in einer Mtteilung ihre vorl aufigen Uberl egungen
bekannt gegeben.

In seiner AuRerung vom 6. August 2001 fihrte der
Vertreter i mwesentlichen aus, dalR sein Hauptantrag auf
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ei ne Berichtigung des Fornblattes "Eintritt in die

regi onal e Phase vor dem EPA" durch Aufnahnme der Angabe
"DE- Deut schl and" auf Seite 4 unter Nr. 10.1 gerichtet
sei. Hilfsweise werde beantragt, di e Beschwerdekanmer
wol l e feststellen, dall der imFornblatt "Eintritt in die
regi onal e Phase vor dem EPA" auf Seite 4 unter Nr. 10.2
ausgesprochene Verzicht auf eine Mtteilung nach

Regel 85a, 1. Absatz hinsichtlich "DE-Deutschland" nicht

gelte.
XI1l. In sachlicher H nsicht erl&auterte der Vertreter des
Beschwerdef tUhrers imDetail, w e es zur Auslackung der

Benennung von Deut schl and gekommen sei und dal3 ein
friuheres Entdecken des Fehlers nicht nidglich gewesen
sei, da erst die Anfrage des Annel ders nach dem

Ver f ahrensst and zur Entdeckung des Fehl ers gefihrt habe.
Danach sei der Antrag auf Berichtigung sofort gestellt
worden. Damit seien alle Voraussetzungen fur die

Gewédhr barkeit der Berichtigung gegeben.

XIV. Weitere Antrage wurden nicht nmehr gestellt. In einer
Nacht r agsei ngabe wurde di e Kamrer ersucht, nach
Akt enl age unter Berucksichtigung der AuRerung vom

6. August 2001 zu entscheiden. D e nundliche Verhandl ung
wur de dar auf hi n abber aunt

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Zum Antrag auf Berichtigung genmdaR Regel 88 EPU

2.1 Das EPU raunt die Myglichkeit ein, neben sprachlichen
Fehl ern und Schrei bf ehl ern auch Unrichtigkeiten in den

0194.D Y A



2.2

2.3

0194.D

- 6 - J 0016/ 00

bei m Eur opéi schen Pat entant eingereichten Unterlagen zu
berichtigen. Da sich der imgegenstandlichen Verfahren
gestellte Antrag nicht auf die Berichtigung der
Beschr ei bung, Patentanspriche oder Zei chnungen richtet,
kann der zweite Satz der Regel 88 EPU auRer Betracht

bl ei ben.

Der Gesetzgeber hat mt der Wahl des Wortes "kdnnen”
(erg.: berichtigt werden) zum Ausdruck gebracht, dal
Beri chti gungen nicht generell und unei ngeschr ankt

zul assig sind, d. h. dafl das Europai sche Patentam nicht
auf bl oB3en Parteienantrag hin jeden diesbezuglichen
Antrag, wann i mer er gestellt wird und worauf er sich
auch bezi ehen mag, zuzul assen hat. Die Kriterien fur die
Zul assi gkeit eines Berichtigungsantrages nach Regel 88,
1. Satz EPU finden sich nicht unnmttel bar in dieser
Besti nmung. Vi el mnehr wurde dem Ant ein Ernessens-

spi el raum ei ngeraunt, dessen Rahnen durch die

Recht sprechung der Beschwer dekamrern gesteckt wrd.

Regel 88 EPU enthalt keine zeitliche Begrenzung fir die
Stel lung eines Berichtigungsantrages. Doch wurden
bereits in der Entscheidung J 8/ 80 (ABI. EPA 1980, 293)
G enzen fur die Zul dssigkeit einer Berichtigung gezogen
Danach nmuf3 es fir das Am feststehen, dal eine
Unrichtigkeit vorliegt, worin sie besteht und we sie
berichtigt werden soll.

Di e einhellige Spruchpraxis der Beschwerdekamrern halt
an einer Zeitgrenze fir die Ei nreichung von
Berichtigungsantragen fest. Demnach missen

Beri chti gungsantrage grundsatzlich so rechtzeitig
gestellt werden, dalR ein entsprechender H nweis auf die
Berichtigung in die Veroffentlichung der Anmel dung

auf genommen werden kann (J 3/81, ABI. EPA 1982, 100;
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J 7/90, ABI. EPA 1993, 133; J 6/91, ABI. EPA 1994, 349).

Di e Berichtigung einer Staatenbenennung wie im
gegenstandl i chen Fall ist grundsatzlich nmbglich. Der
Vertreter des Beschwerdefihrers hat uberzeugend

dargel egt, we es zu der Auslackung einer schon

getati gten Staatenbenennung gekommren i st und dafl3 dies
ni cht vom Annel der gewol It war. Die Antragsstellung
erfolgte insofern auch unverzuglich, als diese

unm ttel bar nach Entdecken der Ausl ackung der Benennung
von Deutschl and i m entsprechenden Fornul ar vor genonmen
wur de.

H nsichtlich der Beachtung einer Zeitgrenze fir die

Stel lung von Berichtigungsantréagen sieht die Kanmer

kei ne Veranl assung, von der standi gen Rechtsprechung
abzuwei chen. Die Veroffentlichung der gegenstéandlichen
Annel dung erfolgte am 3. Juni 1998 i m Europai schen
Patent bl att 23/1998. Der Antrag auf Berichtigung ging im
Eur opédi schen Patentant am 28. Juli 1999 ein, d. h. nehr
al s ein Jahr nach der Veroffentlichung. Er kann daher
das Erfordernis der Rechtsprechung, einen Berichtigungs-
antrag so rechtzeitig zu stellen, dall er in der

Ver 6f fent | i chung bericksi chti gt werden kann, nicht nehr
erfullen.

D e Auffassung des Beschwerdef ihrers, wonach der Fehl er
of fensichtlich gewesen sei und die interessierte

O fentlichkeit hatte erkennen niissen, daBR ein Verzicht
auf di e Benennung Deut schl and niemals gewol |t und
beabsi chti gt gewesen sei, wird von der Kammer nicht
geteilt. Bei einer Berichtigung nach Regel 88, 1. Satz
EPU i st im Gegensatz zur Berichtigung der Beschreibung,
der Patentanspriuche oder der Zeichnungen die

O fensichtlichkeit der Unrichtigkeit nicht gefordert.
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Si e kann jedoch in Genzfallen des ersten Satzes der
Regel 88 EPU eine Rolle spielen, wenn es etwa darum
geht, aus Billigkeitsgrinden Antrage, die eigentlich die
Zei tgrenze uberschritten haben, ausnahnmswei se

zuzul assen. Dies konnte imFall einer von der
interessierten Ofentlichkeit klar erkennbaren,

of fensichtlichen Unrichtigkeit ausschl aggebend fur die
Zul assi gkeit eines ansonsten als zu spat eingereichten
Berichtigungsantrages sein (vgl. z. B. J 3/91, ABl. EPA
1994, 365).

Di e Ni chtbenennung von Deutschl and erfol gte durch eine
von einer Sekretérin aufgrund eines M Rverst&ndni sses
Uber Zust andi gkeiten vorgenonmene Ausl ackung des bereits
mar ki ert en Kastchens im Forrmul ar 1200.1. Diese

Ausl ackung erfol gte so sorgfaltig, dall weder der Priufer
noch ein allenfalls Akteneinsicht nehnender Dritter

Anl all zu Zwei fel n an der Ernsthaftigkeit der

Ni cht benennung von Deut schl and gehabt hatte. We die
Kamer bereits in ihrer vorl &aufigen Stellungnahne
erwdhnt hat, handelte es sich nicht um ei nen gl ei chsam
unabsi chtlich auf einer Landermarkierung "gel andeten”

Ti p- Ex- Tropfen, der Teile der urspringlichen Mrkierung
si chtbar gel assen hatte und so Raum fir Interpretationen
in beide R chtungen, d. h. Deutschland benannt oder

ni cht benannt, nahegel egt hatte. Die Unrichtigkeit war
somt objektiv nicht erkennbar.

Bei einer Berichtigung gemaR Regel 88, 1. Satz EPU sind
imFalle einer nicht offensichtlichen Unrichtigkeit
strenge Anforderungen an deren Zul assigkeit zu stellen.
Dies gilt auch und i nsbesondere fir den zeitlichen
Aspekt. Bei Unrichtigkeiten, die nicht derart

of fenkundi g sind, dalB sie sofort als sol che erkannt
werden, wird die Offentlichkeit gew ssermaRen in
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vol liger Sicherheit gew egt, dall die Informationen, die
der Veroffentlichung i mEuropéische Patentblatt zu

ent nehnmen sind, auch tatsachlich richtig sind. I'm
gegenst andl i chen Fall konnte die Offentlichkeit lber ein
Jahr davon ausgehen, dall ein Schutz fur Deutschland

ni cht begehrt worden war.

Da von einer nicht ohne weiteres erkennbaren
Unrichtigkeit auszugehen ist, bestand weder fir den
Prifer noch fir die interessierte Offentlichkeit eine
Ver anl assung, weitergehende Recherchen hinsichtlich des
geogr aphi schen Schut zberei ches anzustellen. D e

O fentlichkeit durfte viel mehr darauf vertrauen, daR der
I nhal t der Vero6ffentlichung i m Europai schen Patentbl att
den Tatsachen entsprach. Sie hatte auch bei einer

Regi sterabfrage, ja sel bst bei Einsicht in den

Oiginal akt, zu keinen anderen Erkenntni ssen gel angen
kénnen. Auch der Prifer war angesichts der Art der

Ausl ackung der Lander benennung nicht gehalten, etwa beim
Vertreter des Annel ders ruckzufragen, ob vielleicht doch
Schutz fur Deutschland begehrt werde. Er hat dabei

kei neswegs den Annel der in seinem berechtigten Vertrauen
verl etzt (siehe auch G 2/97, ABI. EPA 1999, 123).

I n Abwagung der schut zwirdi gen Interessen des Annel ders
einerseits und der interessierten Offentlichkeit
andererseits sow e der Berucksichtigung der objektiv

ni cht erkennbaren Unrichtigkeit und der verstrichenen
Zeit zwi schen Vero6ffentlichung der Annel dung und der

Ei nrei chung des Berichtigungsantrages nmuf3 dem Antrag der
Erfol g versagt bl ei ben.

Zum Hi | fsantrag auf Feststellung der Unwi rksankeit des
Verzichts auf die Mtteilung nach Regel 85a EPU
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Das Fornular 1200 (Eintritt in die regional e Phase)

si eht unter Punkt 10.2 einen Verzicht auf die Mtteilung
nach Regel 85a (1) EPU vor. Dieser Verzicht ist

f or mul ar maRRi g vor gegeben, indem das betreffende Kastchen
von vornherein mt einem Kreuzchen versehen wrde. Die
Formul i erung | &3t aber erkennen, daf dies kein Zwang zum
Verzicht ist, sondern eine imH nblick auf die

Haufi gkeit gewdhlte und damt standardisierte Variante.
Es steht jedem Annel der frei, sich dieser Variante nicht
zu bedi enen, sondern weiterhin von der Mglichkeit, eine
Mtteilung nach Regel 85a EPU zu erhalten, Gebrauch zu
machen. Ware eine sol che Miglichkeit ausgeschl ossen,
nifdt e di e entsprechende Formnulierung etwa |auten, dald im
Fal |l einer unterschiedlichen Anzahl von Staaten, fir die
ei ne Benennungsgebihr entrichtet wird und sol chen, die
bereits in der Annel dung sel bst benannt wurden, eine
Mtteilung hinsichtlich der nicht nehr aufschei nenden
Staaten nicht erfolgt. Eine sol che Vorgangswei se wirde
jedoch in der Regel 85a EPU kei ne Deckung finden. Das
Ant schl agt zwar di esen Verzicht vor, es |liegt aber dann
bei m Annel der, ob er von di esem Vorschl ag Gebrauch
macht. Erst mt seiner Unterschrift unter dieses
Formul ar autorisiert der Annel der das Ant, eine
Mtteilung nach Regel 85a EPU nicht zu versenden.

Dem Vor schl ag des Annel ders, di e Beschwerdekanmer nbge
in speziellen Fallen diesen automati schen Verzicht nicht
aner kennen, kann di e Kamrer nicht fol gen. D e besondere
Situation, die den Verzicht in Frage stellt, liegt nach
Auf f assung des Beschwerdefihrers darin, dal in dem
Formul ar ei ne Ausl ackung vorgenommen wur de und dal3 bei
ei ner so bedeut sanmen Handl ung wi e ei nem Ver zi cht eine
sol che Korrektur dazu fuhren nu3te, den Verzicht als

ni cht ei ndeuti g anzuerkennen, da es nicht eindeutig sei,
ob Deutschl and benannt oder nicht benannt sei. Es ist
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hi er auf di e Ausfihrungen der Kanmmer unter Punkt 2.7 bis
2.9 zur Frage der O fensichtlichkeit der Unrichtigkeit
zu verwei sen, die auch imZusamrenhang mt der Bewertung
des formul ar mal3i gen Verzichts ihre Giltigkeit haben. Es
bestand fur den Prufer kein Anlal3, den Verzicht als

ni cht eindeutig zu bewerten, da weder unter 10.2 des
Fornul ars Aus- oder Uberl ackungen vor genonmen wor den

war en, noch di e Ausl ackung der Landerbennung Deut schl and
unter 10.1 zu Zweifeln Anl a3 gibt.

Angesi chts der obi gen Ausfihrungen konnte auch dem
Hi | fsantrag nicht stattgegeben werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Di e Vorsitzende:

S. Fabi ani M Alz Castro
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