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Sachverhalt und Antréage

1572.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
um ei nen recht skundi gen Prifer erganzten Prifungs-
abteilung vom 2. Novenber 1999, mt welcher der in der
eur opai schen Pat entannel dung Nr. 93 108 446 gestellte
Antrag auf Berichtigung der Benennung von Vertrags-
staaten zurickgew esen wur de.

Fol gender wesentlicher Sachverhalt |ag der angefochtenen
Ent schei dung zugr unde:

i) I mam 25. Mai 1993 eingereichten Erteilungsantrag
(EPA Form 1001) war in der Rubrik "BENENNUNG VON
VERTRAGSSTAATEN' neben anderen Vertragsstaaten
Port ugal angekreuzt worden. Die Annel dung wurde
mt den Benennungen | aut Erteilungsantrag am
1. Dezenber 1993 veroffentlicht
(Veroffentlichungsnummer 0 571 958 A-2, unter
INID Code 84: "DE ES FR IT NL PT").

i) Denent sprechend war in der Mtteilung genmald
Regel 51 (6) EPU vom 27. Juli 1998 Portugal als
benannter Staat erwdihnt, wel cher eine Ubersetzung
der europdi schen Patentschrift in seine
Ant ssprache (Regel 51 (10) EPU) verlangt. Am
7. Septenber 1998 wurde von der Annelderin ein
Beri chti gungsantrag dahi ngehend gestellt, dalR die
Benennung von "Portugal " durch di e Benennung von
"Schweden" ersetzt werden soll

Zur Begr indung di eses Berichtigungsantrages brachte die
Annel derin schriftlich und in der mindlichen Verhandl ung
vor der Pridfungsabteilung am 23. Juni 1999 im
wesentlichen vor:
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Portugal sei entgegen den von den japani schen
Korrespondenzanwél t en an den zugel assenen
Vertreter der Annelderin erteilten Instruktionen
statt Schweden angekreuzt worden. Es handl e sich
dabei nachweislich umeinen Irrtum der auch

ent schul dbar sei. Der Berichtigungsantrag se
unver zugl i ch, namich ohne schul dhaftes Zdgern
nach Kenntnis von der fehlerhaften Benennung
gestellt worden. Auf den Fehler sei der

zugel assene Vertreter von den Korrespondenz-
vertretern mt Schrei ben vom 12. August 1998

auf mer ksam gemacht worden; nachdemer sie auf die
Beri chti gungsnbgl i chkeit hingew esen hatte, sei
er mt Schrei ben vom 1. Septenber 1998 mt der
Stellung des Berichtigungsantrages beauftragt
wor den.

Der Antrag sei auch rechtzeitig gestellt worden:
Dem Vertreter seien vor Veroffentlichung der

Anmel dung keine antlichen Schriftstucke
zugestel It worden, wel che di e Staatenbenennung

w eder geben, so dal3 er mangel s Cel egenheit, diese
zu Uberpridfen, von deren Korrektheit ausgehen
durfte; auch aus der Veroffentlichung der

Annel dung sei di e Benennung von Portugal nicht
als fehlerhaft zu erkennen gewesen, weil diese ja
mt den Angaben im Erteilungsantrag uberein-
stimte. Erst nach Erhalt der Mtteilung nach
Regel 51 (6) EPU nmit dem Uberset zungshi nwei s sei
di e Annel dung mt den urspringlichen, aus Japan
er hal tenen Unterl agen verglichen worden, bis
dahin nur mt dem Antrag auf Erteilung des

Pat ent s.

Die zeitliche Begrenzung der Berichtigung von
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St aat enbenennungen auf den Zeitraum vor

Ver 6ffentli chung der Annel dung beruhe auf

Recht sprechung zur fruheren Fassung von

Arti kel 79 EPU. Nach dessen gel tender Fassung
werden in der Veroffentlichung der Annel dung in
der Regel séantliche Vertragstaaten als benannt
angegeben, weil di e Benennungsgebihren erst zu

ei nem spéat eren Zeitpunkt zu zahlen seien. D e
Veroffentlichung |lielBe damt keinen Rickschl uf?
auf den beanspruchten territorialen Schutzbereich
zu; damt sei der Veroffentlichungstag fir eine
zeitliche Begrenzung der Berichtigung von
Benennungen ni cht nehr geei gnet, viel nehr misse
di es jetzt auch noch danach nbglich sei. Al's

Ver f ahrensvorschrift sei Artikel 79 EPU in seiner
gednderten Fassung auch auf Patentannel dungen
anzuwenden, die vor dem I nkrafttreten der neuen
Regel ung ei ngerei cht wurden.

Sollte die GoflRe Beschwerdekammer die ihr [danals
unter G 4/98] vorliegende Frage dahi ngehend

ent schei den, dald ei ne Benennung nicht ridckw rkend
Wi rkungsl os ist und als nicht erfolgt gilt, wenn
di e Benennungsgebihr nicht fristgerecht gezahlt
wurde - was di e G olRe Beschwerdekanmrer dann auch
am 27. Novenber getan hat, siehe ABI. EPA 2001,
131 [ Annerkung der Kammer] - dann sei eine sol che
zeitliche Begrenzung ebenfalls sinnlos, da der
territoriale Schutzbereich tGber die Benennung in
ei ner Teil annel dung, und somt auch nach

Ver 6ffentlichung der (Stamm ) Annel dung, erweitert
wer den konne.

Fur die Offentlichkeit sei erkennbar gewesen, daR
die Annel derin an ei nem Patentschutz i n Schweden
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interessiert war, weil sie Schweden in einer

Vi el zahl von Pat ent annel dungen benannt habe.

Di ese Benennungspraxis der Annelderin sei in dem
betref f enden, oligopolistisch ausgerichteten
Mar kt foar die Wettbewerber erkennbar gewesen, so
dall kei n Vertrauensschutz bestehe.

D e Beschwerde der Annelderin, in welcher hilfsweise
niundl i che Ver handl ung beantragt wird, wurde am

29. Novenber 2000 ei ngereicht; am sel ben Tag wrde die
Beschwer degebuhr gezahlt; di e Beschwerdebegrindung gi ng
am 28. Januar 2001 ein.

Uber ihr erstinstanzliches Vorbringen hinaus fuhrte die
Beschwer def Ghrerin noch fol gendes an:

i) Auch wenn di e Benennungspraxi s der Beschwerde-
fdhrerin nicht imer einheitlich in dem Sinn
gewesen sei, dalB imer die sel ben Staaten benannt
wor den waren, so andere dies nichts an der allein
mallgebenden Tat sache, dal bi sher stets Schweden
benannt wurde, sodal3 di e ei nschl agi gen
Ver kehrskrei se - wobei nicht auf das Verstéandnis
der allgeneinen Ofentlichkeit, sondern auf das
ei nes europdi schen Patentanwal ts abgestellt
wer den misse - angesi chts der fehl enden Benennung
von Schweden in der vorliegenden Annel dung ei nen
Fehl er vernuten nmuf3ten; dies unmso nehr, als auf
dem ei nschl &gi gen techni schen Gebi et (W ndeln)
nur weni ge G olBunternehnen téatig seien, so dald
di e Beobachtung des Annel degeschehens und damt
di e Erkennung der ublichen Annel depraxis einfach
sei .

i) Regel 88 EPU sei eine Ernessensbestinmung, die



VI .

VI,

1572.D

- 5 - T 1160/ 00

das Ant nicht zw nge, Antrage auf Berichtigung
der Staatenbenennung nach Vero6ffentlichung der
Annel dung zur idckzuwei sen. Der Vertrauensschutz
sei lediglich ein Gesichtspunkt, der zur
Ausf Ul  ung des durch diese Besti nmmung

ei ngeraunt en Ernessensspi el raunes heranzuzi ehen
sei; alle Urstande des Einzelfalles seien zu

ber Gicksi chtigen, so dal3 eine starre Zeitgrenze
fir Staatenberichtigungen zu ei ner Uber bewert ung
des Vertrauensschutzes fidhre. I m Ubrigen kdnnten
und sollten die Interessen Dritter, die auf die
Richtigkeit der veroffentlichten Benennungen
vertraut hatten, durch nationale Cerichte
geschit zt wer den.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und di e Benennung der
Vertragsstaat en dahi ngehend zu berichtigen, dal die
Benennung von "Portugal " durch di e Benennung von
"Schweden" ersetzt wrd.

I n der mindlichen Verhandl ung am 16. April 2002, wel che
mt der Verkindung der Entschei dung endete, blieb die
Beschwer def Ghrerin bei diesem Antrag und dessen

bi sheri ger Begrindung und beantragte zusatzlich, der

G olRen Beschwer dekammer fol gende Rechtsfrage vorzul egen

Kann der Annel der bei der Berichtigung der Benennung von
Vertragstaaten jederzeit auf die allgeneine Benennung
zuruckgreifen, die durch die N chtzahlung gemald G 4/98
ni cht zuridckw rkend wi rkungsl os wurden und somt eine
Anderung der Benennung von Vertragsstaaten erreichen.

Di e Beschwerdefihrerin trat fidr eine bejahende Antwort
auf di ese Frage ein: Gemall der Entschei dung der G olden
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Beschwer dekanmer G 4/98 wirden Benennungen ni cht ex tunc
wegfal | en, sondern blieben wirksam so dall auch in der
A-Schrift nicht als benannt angegebene Vertragsstaaten
in Teilannmel dungen noch benannt werden konnten. Dies
bedeut e ei ne Ei nschrankung bzw. Durchbrechung des
Vertrauensschut zgebot es zugunsten der Annel der, wel che
unter den Unmst d&nden des vorliegenden Falles auch hier

ei ne Abwei chung vom Vertrauensgrundsatz rechtfertige;
der Stattgabe des Berichtigungsantrages stehe somt

ni chts ent gegen

Ent schei dungsgr tinde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Di e Kanmer hat keine Schw eri gkeiten davon auszugehen,
dall es sich bei der Benennung von "Portugal" (durch
Ankreuzen i m Erteilungsantrag Fornblatt 1001) um ei nen
I rrtum handel te und di e Berichtigung auf die von der
Annel derin tatséachlich beabsichtigte Benennung von
Schweden i nsofern rechtzeitig beantragt wurde, als der
Antrag ohne vorwerfbares Zuwarten gestellt wurde,
nachdem der Fehl er von der Annelderin anl &B@lich des
Erhalts der Mtteilung nach Regel 51 (6) EPU ent deckt
wor den war .

3. Zu prufen bleibt, ob - wie die BeschwerdefUhrerin
meint - die Unstéande des vorliegenden Falles es unter
Ber Gicksi chtigung der aktuellen Gesetzesl age und der
St el l ungnahnme G 4/98 der G olRen Beschwer dekammer
rechtfertigen kdnnten, von der Veroffentlichung der
Annel dung al s von der standi gen Recht sprechung gezogene
Zeitgrenze fur die Berichtigung von Staatenbenennungen
(si ehe etwa Entscheidung J 7/90, ABI. EPA 1993, 133 und

1572.D Y A
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di e dort angefdhrten Entschei dungen) abzusehen.

Der Urstand, daR nach der Anderung von Artikel 79 (2)
EPU in der veroffentlichten Annmel dung (" A- SCHRI FT") ni cht
nur di e w rksam benannten, sondern alle Vertragsstaaten
angegeben sind, hat keine Rickw rkungen auf Annel dungen
w e der vorliegenden, in denen genal3 der friuheren
Fassung di eser Bestimmung di e Staatenbenennung vor

Ver 6f fent | i chung der Annel dung verbindlich vorzunehnen
und denentsprechend in der Verdffentlichungschrift die
konkret benannten Staaten als sol che angegeben waren.
Ger ade di ese form i che Bekannt gabe der endgul tigen

Fest| egung des Annel ders, in welchen Vertragsstaaten er
Schut z begehrt, fihrte zu ei nem Schut zbedirfnis der
Ofentlichkeit, insoweit sie darauf vertrauen konnte,
dall der territoriale Schutzbereich nicht nachtréaglich
erweitert wrd. D esem Schutzbedirfnis hat die

Recht sprechung zur Zul &ssi gkeit der Berichtigung von

St aat enbenennungen nach Veroffentlichung der Annel dung
Rechnung getragen. Di e einschl &gi ge Rechtsprechung
schei nt daher Uberall dort voll und unverandert
zutreffend, wo - wie imvorliegenden Fall - die

Ver 6f fentli chung der Annel dung noch vor Inkrafttreten
der geanderten Fassung von Artikel 79 EPU (am

1. Juli 1997) erfolgte und somt einen Vertrauens-

tat bestand hinsichtlich der spezifischen Staaten-
benennung geschaffen hat. Damit in sachlichem Ei nkl ang
steht auch, dafl die gednderte Fassung des

Artikels 79 (2) EPU nur auf jene Falle fir anwendbar
erklart wurde, in denen die Benennungsgebihren am

1. Juli 1997 noch nicht wirksamentrichtet und die Frist
nach Artikel 79 (2) EPU noch nicht abgel aufen war (siehe
ABl . EPA 1997, 13). Im Ubrigen erscheint durch diese
spezi fi sche und ei ndeuti ge Regel ung ei ne Rickw rkung der
geanderten Besti mmung auf frihere Falle auch rechtlich
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ausgeschl ossen.

Die Stellungnahne G 4/98 der G olen Beschwer dekanmer
betrifft die Frage "ob ei ne Benennung, fur die keine
Benennungsgebihr entrichtet wurde [und die deshal b nach
Artikel 91 (4) EPU als zurickgenomen gilt] in der
Zukunft, d. h. nach dem Fal ligkeitstag der Zahl ung keine
Wrkung entfaltet (ex nunc) oder ob sie als nie erfol gt
gilt und i hre Wrkung rickw rkend hinfallig wird

(ex tunc)" (Pkt. 2 der Gunde). Die Gole Beschwerde-
kamrer hat eine ruckw rkende Wrkungsl osi gkeit verneint
(Leitsatz 1). Die Frage nach dem Zeitpunkt, an demdie
in Artikel 91 (4) EPU als Fol ge der N chtzahlung von
Benennungsgebuhren vorgesehene Ricknahnefi ktion ihre
Wrkung entfaltet, stellt sich jedoch gar nicht im
vorliegenden Fall, in dem di e Benennungsgebihr gezahlt
wur de, die dadurch (endgultig) w rksam gewordene und als
sol che form i ch bekannt gemacht e Benennung j edoch
nachtraglich i m Wege der Berichtigung abgeandert,
konkret auf einen anderen Vertragsstaat verschoben
werden soll, und zwar zu ei nem Zeitpunkt, an demdie

O fentlichkeit annehnen konnte, daR di eser andere Staat
ni cht (nehr) benannt werden wirde bzw. kénnte. Bei

di eser Fall konstell ation kann daher di e Frage des
Vertrauensschut zes ni cht vernachl assi gt werden, wéhrend
sie bei der der Stellungnahnme G 4/98 zugrundel i egenden
Situation nicht relevant ist. Aus dieser Stellungnahne
der G olRen Beschwerdekanmer ist daher fur die hier

ent schei dungser hebl i che Rechtsfrage nichts zu gew nnen.

Zur Begrindung sei ner gegenteiligen Auffassung hat der
Vertreter der BeschwerdefUhrerin nachhaltig damt
argunentiert, dall in der Stellungnahme G 4/98
festgestellt wrd, dalR der Annelder alle in der

St ammannel dung benannten Staaten in der Teil annel dung
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benennen und all e di ese Benennungen weiterfol gen kann,
auch wenn er di e Benennungsgebihren fir die

St ammannel dung spater nur zum Teil oder udberhaupt nicht
zahlt (Pkt. 5, vierter Absatz der G unde). Auch aus

di eser - an dieser Stelle genau genomen nur
hypot heti schen - Aussage | 4Bt sich eine vom Vertreter
behaupt et e Durchbrechung des Vertrauensschut zgebotes im
Fall e von Berichtigung von Benennungen ni cht ableiten:
Schon wegen der ausdricklichen Bezugnahne auf die
spatere Zahlung bzw. Ni chtzahl ung sind ei ndeutig nur

Tei | annel dungen geneint, die vor Ablauf der Frist zur
Zahl ung der Benennungsgebihren fiar di e Stammannel dung
und somt zu einem Zeitpunkt eingereicht wurden, an dem
ei n entsprechender Vertrauenstatbestand noch gar nicht
in Betracht kommt. Erst recht deutlich wird diese

Ei ngrenzung aus demtextlichen und gedanklichen Kontext,
in dem di ese Aussage steht (gesanmter vierter Absatz von
Pkt. 5 der Entschei dungsgrinde) und letztlich auch aus
dem bereits erwdhnten Unstand (oben, Pkt. 3.2), dal der
CGegenstand der Stellungnahnme kei nen rechtlichen oder
sachl i chen Bezug zum Vertrauensschutz bei Berichtigungen
von Benennungen auf wei st.

Auch dem Argument, eine starre Zeitgrenze fir die
Berichtigung sei imvorliegenden Fall nicht angebracht,
weil fur die wenigen imeinschl &gi gen, oligopolistisch
gepréagten Markt téatigen und daher mt der Benennungs-
praxi s der Beschwerdef Uhrerin vertrauten Wettbewerber
ei nfach zu erkennen war, dall es sich bei der

Unt erl assung der Benennung von Schweden um ei nen

ei nmal i gen Fehl er handelte, kann sich die Kanmmrer nicht
anschl i eRen:

Zwar ist sie imE nklang mt der stéandigen, zu diesem
Aspekt einhelligen Rechtsprechung durchaus der
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Auf f assung, dalR eine zeitliche Beschréankung der

Beri chtigung von Benennungsangaben nur soweit
gerechtfertigt ist, als es der Schutz der |Interessen
Dritter, die auf die Richtigkeit der veroffentlichten
Benennungsangaben vertrauen konnten, erfordert. Dieses
Schut zbedurfnis ist jedoch kei neswegs auf den eng(er)en
Kreis der direkten Wettbewerber der Beschwerdef Ghrerin
beschr &nkt, wel chen es bei gezielter und intensiver
Beobachtung i hrer Konkurrenten (vielleicht) aufgefallen
ware, dall die N chtbenennung von SE in der vorliegenden
Annel dung ei ne Abwei chung von der normal en Benennungs-
praxi s der Beschwerdefihrerin darstellt. Das ist schon
deshal b so, weil eine Rechtspflicht, das Benennungs-
ver hal ten von Wettbewerbern zu beobachten, nicht besteht
- schon gar nicht in einem Ausnmal3, das ei ne sichere
Beurteilung erndglicht, ob die Benennungen in einer
besti mten Annmel dung gewol It oder irrtimich von der
Benennungspraxi s des Annel ders abwei chen. Die bei
Prioritéatsangaben u. U gegebene Mglichkeit, dies im
Wege der Akteneinsicht festzustellen, bestand im
vorliegenden Fall ja nicht.

Vi el mehr ist das Vertrauen jedes Dritten ("der

O fentlichkeit") zu schutzen, weil das durch ein Patent
begr indete Schutzrecht, vo6llig unabhéngi g von

Mar kt posi tionen und -strukturen, gegen jedermann geltend
gemacht werden kann. Entsprechend wird in der

Recht sprechung der Beschwer dekanmmern darauf abgestellt,
ob der Fehler "aus der verodffentlichten Patentannel dung
sel bst ohne weiteres ersichtlich" war (so - nur

bei spi el sweise - die von der Beschwerdefihrerin sel bst
zitierte Entscheidung J 3/91, Pkt. 4.3 der

Ent schei dungsgr inde), also ob "objektiv", d. h. ohne
annel der bezogene | nformati onen, zu erkennen war, dal es
sich umeine irrtamiche Angabe handelt. Dabei i st
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dur chaus auch al | genei nes Fachw ssen - etwa, Uber den
Zeitbedarf fiUr die Vergabe von Aktenzeichen durch die
Pat ent anter - ei nzubeziehen (u. a. vorzitierte

Ent schei dung). Al lerdings werden Irrtuner bei
Benennungen in der Praxis kaum als "of fensichtliche
Unstimm gkeit" imvorstehend dargestellten Sinn in
Erscheinung treten, weil es sich - anders als bei
Prioritéatsangaben - umallein vom Annel der gemacht e,

ni cht Uber AKkteneinsicht oder sonst nachprif bare Angaben
handelt. Auf die von der BeschwerdeflUhrerin vorgetragene
Er kennbarkeit des Irrtuns durch i hre Wettbewerber kommt
es somt nicht an (vgl. die ebenfalls von der
Beschwer def Ghrerin erwdhnte Entscheidung T 7/90,

ABI . EPA 1993, 133, Pkt. 2.1 und 2.2 der G inde).

Zum i n der Beschwer debegrindung vorgetragenen
grundsét zl i chen Argunment, dalR der Schutz der Rechte
Dritter den national en Verl etzungsgerichten Uberl assen
wer den sol l e und das EPA nicht zw nge, Antré&ge auf
Berichti gung von Staatenbenennungen, die erst nach

Ver 6f fentli chung der Anmel dung gestellt werden,

zur uckzuwei sen, sondern es sich dabei um eine reine

Er messensent schei dung handl e, sei fol gendes benerkt:

Di e Recht sprechung, auch die von der Beschwerdefihrerin
angef thrte, hat niemals die verspatet beantragte
Berichtigung eines fur Dritte nicht erkennbaren Fehlers
bei der Staatenbenennung unter H nweis auf

Vert ei di gungsnbgl i chkeiten vor national en Verl etzungs-
gerichten zugel assen - nach Uberzeugung der Kammer aus
gutem Grunde: Rechtssicherheit ist nicht nur eine
abstrakte, sondern auch konkret unabdi ngbare Forderung.
So mag es schon sein, dalR ein wegen Patentverletzung in
Anspruch genomener Dritter ei nwenden kann, es |iege
kein Verschul den vor, da er aufgrund der Angaben in der
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Ver 6f fentli chung der Annel dung davon ausgehen hatte
kénnen, dalR in dem betreffenden Vertragsstaat kein

Pat ent schutz fidr den Annel dungsgegenstand bestehe. MR
ei n gutgl aubiger Dritter es aber auf sich nehnen, in

ei nen Verl et zungsprozel3 hi nei ngezogen zu werden, bl of3
wei | der Patentinhaber sich - nbglicherweise sogar

schul dhaft - geirrt hatte? Wl che Nachforschungs-
pflichten hat ein potentieller Benutzer, wenn die

ver 6f fent | i cht en Benennungen ni cht malRRgeblich sein
sollen? We sieht es mt Witerbenutzungsrechten bzw.
wenn di ese ni cht zugesprochen werden, mt Schaden-
ersat zanspr ichen aus? Ungew Bheit Gber di ese Fragen und
das dam t ei nhergehende Prozel3risi ko behi ndern ganz
massiv die Dispositionsfreiheit der Marktteil nehnmer bis
hi n zur Abstandnahnme von der Benltzung ei ner Erfindung
auch in nicht benannten Vertragsstaaten. Das aber wirde
dem Zweck des Patentsystens direkt zuw derlaufen und die
Patentinformation imweitesten Sinne wesentlich
entwerten.

Weder das Ant noch die Kammer ist in der Austbung des

Er messens nach Regel 88 EPU frei; vielnehr besteht auch
i nner hal b des daf ir gegebenen Spi el raunes das Gebot der
Sachlichkeit. Nach di esem verbietet es sich aus den

vor genannten G inden eine erst nach Veroffentlichung der
Anmel dung beantragte Berichtigung ei ner vom Annel der
erkl arten Benennung zuzul assen, jedenfalls unter den im
vor | i egenden Fall gegeben Unrst &nden. Der Unstand, dald
wegen der inzw schen erfol gten Anderung des

Artikels 79 (2) EPU gl eichgel agerte Situationen in
Zukunft nicht nehr auftreten werden, ist kein Gund, von
der einschl agi gen - durchaus einheitlichen und klaren -
Recht sprechung abzugehen.

Di e Rechtsfrage, deren Vorlage an die G ol3e
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Beschwer dekammer von der Beschwer def hreri n beantragt
wurde (Pkt. VII1), konnte von der Kammer sel bst und
zwei fel sfrei geklart werden (Pkt. 3.3). Diesem Antrag
war daher, nachdem di e Voraussetzungen des

Artikels 112 (1) EPU nicht erfullt sind, nicht

st att zugeben.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

M Pat

1572.D

in P. Alting Van CGeusau



