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I) Les faits :

9 mars 1984 : dépdt d'une demande de brevet
autrichienne ;
11 mars 1985 : dépdt d'une demande de brevet européen,

revendiquant la priorité de la demande de
brevet autrichienne ; a la rubrique VII de
la requéte en délivrance ont été désignés
huit FEtats contractants : IT, AT, BE, CH,
FRrR, SE, GB, NL ;

2 avril 1985 : le demandeur acquitte les huit taxes de

désignation dues ;

19 juillet 1985 : la section de dépdt informe le demandeur que
les préparatifs techniques en vue de la
publication de la demande sont achevés et
que la demande avec les huit Etats désignés

sera publiée le 11 septembre 1985 ;

29 aolit 1985 : le demandeur requiert une correction de la
désignation des Etats par l'adjonction d'un
Etat, & savoir la BRD* ; il acquitte la taxe

de désignation ainsi que la surtaxe ;

31 octobre 1985

29

la section de dépdt rejette la requéte en.

correction ;

27 décembre 1985

(X3

le demandeur forme un recours contre la

décision de rejet :

* Régle 88, lére phrase : Les fautes d'expression ou de transcription

et les erreurs contenues dans toute pidce soumise & 1'Office européen

des brevets peuvent &tre rectifiées sur requéte.




4 mai 1987 : la Chambre de recours juridique rejette le

recours.

II) Le droit :

A) Le probléme :

a) les prétentions :

A

1. la section de dépdt :

- une requéte en correction d'une désignation est dans
1'intéré&t des tiers A rejeter, lorsque la requéte n'a
pas été présentée suffisamment tdt, de maniére &
informer les tiers lors de la publication de la demande
gu'une telle requéte a &té présentée ; en 1l'espéce la
requéte a été présentée aprés l'achévement des
préparatifs techniques en vue de la publication de la

demande

- & la rubrique XVII de la requéte en délivrance sont
désignés 3 toutes fins utiles tous les Etats
contractants 4 la CBE ; le défaut de paiement des taxes
de désignation dues & l'expiration du délai
supplémentaire de la régle 85bis CBE* doit étre
considérée comme un retrait de désignation d4'Etats,

pour lesquels les taxes n'ont pas été payées ;

2. le demandeur :

- une requéte en correction peut &tre présentée jusqu'a

la publication du rapport de recherche européenne ;

* Ré&gle 85bis : Si la taxe de dépdt, la taxe de recherche ou une taxe de

désignation n'est pas acquittée dans les délais fixés a l'article 78,
paragraphe 2, & l'article 79, paragraphe 2, 3 la régle 15,

paragraphe 2 ou & la régle 25, paragraphe 3, elle peut &tre acquittée
dans un délai supplémentaire de deux mois A compter de l'expiration du
délai, moyennant versement d'une surtaxe** dans ce délai supplé-

mentaire.



- les indications contenues & la rubrique XVII de la
requéte en délivrance sont contradictoires : le fait
de renoncer 3 la notification devant attirer
l'attention du demandeur sur le délai supplémentaire de
deux mois (régle 85bis CBE) ainsi qu'd la notification
constatant la perte de droit (en l'espéce de la
désignation des Etats autres que ceux pour lesquels les
taxes de désignation ont été acquittées) est contraire
aux dispositions de la CBE, selon lesquelles toute
perte de droit doit étre constatée et en particulier
lorsqu'il s'agit du défaut de paiement d'une ou

plusieurs taxes de désignation.

b) énoncé du probléme :

Le défaut de paiement des taxes de désignation dans les
délais prescrits, quand bien méme les Etats contractants ont
&té désignés & la rubrique XVII de la requéte en délivrance
a-t—-il comme conséquence juridique que lesdites désignations
sont réputées retirées ? Si oui, peut-il faire droit a la
requéte en correction de la désignation 4'Etats

contractants quand bien méme les préparatifs techniques de
la publication de la demande de brevet européen soient déja

achevés ?

B) la solution :

a) énoncé de la solution :

"La Chambre de recours juridique dans un autre cas d'espéce
(J 21/84, JO OEB 1986, p. 75) a pris position quant & la
conséquence juridique du défaut de paiement de la taxe de
désignation et estimé qu'il y a perte de droit conformément

hY

4 l'article 91(4) CBE*, parce que le paiement de la taxe de

article 91(4) : Si, dans le cas visé& au paragraphe 1, lettre e), la

taxe de désignation afférente & un Etat désigné n'a pas été

acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée.




désignation n'a pas été effectué dans le délai de l'article
79(2) CBE** ou de la régle 85bis CBE. "{cf. point 3.2 des

motifs de la décision).

"La requéte en correction de la désignation des Etats est
rejetée... étant donné gu'aucune erreur dans la liste des
Etats désignés & la rubrique VIII ne peut étre constatée des

piéces produites. "{cf. point 6 des motifs de la décision).

b) commentaires de la solution

La Chambre de recours Jjuridique a confirmé une Jjurisprudence
désormais bien &tablie selon laguelle si la taxe de désigna-
tion d'un Etat contractant n'a été acquittée ni dans le dé-
lai supplémentaire prévu a la régle 85bis CBE, moyennant
versement d'une surtaxe, il n'‘est pas possible de remédier &
cette irrégularité en invoquant la rectification d'erreurs
visée par la régle 88, premiére phrase CBE (cf. J.0. OEB
1986, p. 75). Dans les affaires antérieures, ou la Chambre
de recours juridigque a autorisé la correction selon la

régle 88 CBE d'erreurs commises dans la désignation d'Etats
contractants (cf. J 08/80, J.0. OEB 1980, p. 293 ; J 04/80,
J.O0. OEB 1980, p. 351 et J 04/80, J.0. OEB 1981, p. 143), le
paiement de la taxe de désignation (avec ou sans surtaxe) a
été effectué dans les délais en cause. En l'espéce, lferreur
ou omission du mandataire a été constatée peu de temps avant
la publication de la demande, soit largement aprés 1l'expira-
tion du délai supplémentaire de la régle 85bis CBE. La
Chambre de recours juridique a donc pu conclure due la cor-
rection demandée par adjonction d'un Etat contractant

n'était pas possible.

article 79(2) : ILa désignation d‘'un Etat contractant donne lieu au

paiement d'une taxe de désignation. La taxe de désignation est
acquittée dans un délai de douze mois & compter du dépdt de la
demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, &
compter de la date de priorité ; dans ce gecond cas, le paiement
peut encore &tre effectué jusqu'a l'expiration du délai prévu a
l'article 78, paragraphe 2, si celui-ci expire aprés le délai de

douze mois & compter de la date de priorité.
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Sachverhalt und Antgrdge

I. Die europdische Patentanmeldung Nr. 85 890 058.2, fir die
die Prioritdt einer nationalen Osterreichischen Anmeldung
vom 9. Marz 1984 in Anspruch genommen wurde, ist am
1l. Mirz 1985 eingereicht worden.

II. In dem Antrag auf Erteilung hatte die Anmelderin acht
Staaten (Italien, Osterreich, Belgien, Schweiz, Frankreich,
Schweden, Vereinigtes K8nigreich, Niederlande) im Feld VII
ausdricklich benannt. Im Feld XVII des Formblattes hatte die
Anmelderin eine vorsorgliche Benennung samtlicher Vertrags-
staaten gemacht; am 2. April 1985 entrichtete die Anmelderin
Benennungsgebiihren flir die obengenannten acht Vertrags-

staaten.

III. Am 19. Juli 1985 teilte die Eingangsstelle der Anmelderin
die europaische Verdffentlichungsnummer mit und wies sie
gleichzeitig darauf hin, daB die technischen Vorbereitungen
flir die Verdffentlichung der europdischen Patentanmeldung
abgeschlossen seien und die Anmeldung am 1l. September 1985

verdffentlicht wiirde.

IV. Am 22. Bugust 1985 klndigte der Vertreter der Anmelderin
telefonisch die Einreichung eines Antrags auf Berichtigung
der Staatenbenennung an, sodaB im Feld VIII auch die

Benennung dexr BRD anzugeben wire.

Obwohl von der Eingangsstelle dem Vertreter in diesem
Telefongesprach klargemacht wurde, daB die technischen
Vorbereitungen flir die Verdffentlichung schon l8ngst abge-
schlossen seien und deshalb eine Mitteilung iiber die Ein-
reichung des Berichtigungsantrags nicht mehy mitverSffent-
licht und dem Antrag deshalb nicht stattgegeben werden

01900 ODQ/&OB
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k8nne, wurde am 26. April 1985 von dem Vertreter der Anmel-
derin ein Berichtigungsantrag beim Europdischen Patentamt
eingereicht.

Zugleich wurde die Benennungsgebiihr mit Zuschlag fir die
Benennung der BRD, die irrtimlicherweise im Feld VIII des
Antrags auf Erteilung nicht benannt worden war, entrichtet.
Die erforderlichen Beweismittel und eine ausfilhrliche

Begriindung wurden angekiindigt.

Ferner wurde auch beantragt, einen Hinweis auf den Berich-
tigungsantrag bei der kurzfristig vorgesehenen Verdffent-
lichung der europdischen Patentanmeldung zu verdffent-
lichen.

Am 11. September 1985 folgten eine ausfiihrliche Begriindung
und eidesstattliche Erkldrungen der mit der Einreichung der
Anmeldung befaBten Personen, mit den der angebliche Irrtum
im Erteilungsantrag nachgewiesen werden sollte. Dariber

hinaus wurde beantragt, den Berichtigungsantrag sobald wie
m8glich, spdtestens jedoch mit dem europdischen Recherchen-
bericht, zu verdffentlichen, falls die Vertffentlichung

dieses Hinweises aus technischen Griinden nicht zusammen mit

der Verdffentlichung der Anmeldung erfolgen k&nne.

Am 31. Oktober 1985 traf die Eingangsstelle die angefochtene

Entscheidung, den Berichtigungsantrag zurickzuweisen. In der

Entscheidung vertrat die Eingangsstelle die Auffassung, ein
Antrag auf Berichtigung einer Benennung wdre im Interesse
der Offentlichkeit zuriickzuweisen, wenn der Antrag nicht so
rechtzeitig gestellt wird, daB8 der Anmeldung in der ver-
Sffentlichten Form ein Hinwelis fliir Dritte auf die Stellung

dieses Antrags beigefiigt werden kann. In dem zu entscheiden-

4”den Fall sei der Antrag erst zu einem Zeitpunkt gestellt

worden, zu dem die technischen Vorbereitungen fiir die Ver-
6ffentlichung der Anmeldung l&ngst abgeschlossen waren und




3 DJ 10/86

es dem EPA auch nicht mehi mdglich war, in den Vexrdffent-
lichungsprozefl einzugreifen. AuBerdem ist die Verdffent-
lichung eines Hinweises auf einen Berichtigungsantrag, der
sich auf eine als bereits zurlickgenommene geltende Benennung
bezieht, nicht zweckm&gfig.

Im Erteilungsantrag wurden im Feld XVII samtliche Staaten
vorsorglich mit dem Ersuchen benannt, die Benennung als von
der Anmelderin gzurlckgenommen zu betrachten, wenn flr diese
Staaten die Benennungsgebilhr nicht bis zum Ablauf der in
Regel 85a EPU vorgesehenen Nachfrist entrichtet wiirden.

Die BRD sei zwar vorsorglich benannt gewesen, jedoch sei

innerhalb der Nachfrist der Regel 85a EPU keine entspre-

chende Benennungsgebiihr entrichtet worden, so daB die Be-
nennung dieses Staates als zurilickgenommen gelte (Art. 91

(4) EPU). Die zuriicknahme der Benennung der BRD erfolgte

auch nach der im Feld XVII des Erteilungsantrags enthal=-

tenen Bedingung, die eindeutig auf Seite 4 des Formulars

ohne weiteren Vorbehalt erklért wurde.

ViI. Der Vertreter der Beschwerdefiihrerin legte gegen die Ent-
scheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein, die am
27. Dezember 1985 beim Amt einging.

In ihrer Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdefiih-
rerin die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle
sowie die Berichtigung des Erteilungsantrags in der Weilise,
daB die BRD im Feld VIII des Erteilungsantrags angegeben
werde, weiter die Verbffentlichung des Hinweises auf den
Berichtiqungsantrag mit der gesonderten VerBffentlichung

des europaischen Recherchenberichts.

Die Beschwerdegebihy wurde am 27. Dezember 1985 ordnungsg-

01900 D(“ﬁ/bﬂﬂ
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gemdB entrichtet.

VIII. In ihrer Begrindung, die am 10. Mdrz 1986 beim Amt einge~-
reicht wurde, machte die Beschwerdefliihrerin im wesentlichen

folgendes geltend:

- Da die Benennung sdmtlicher Vertragsstaaten vorsorglich
erfolgt ist, sei nicht auszuschlieBen, daB alle im Feld
XVII des Erteilungsantragsformular angegebenen Vertrags-

staaten definitiv benannt seien.

-~ Die im Feld XVII des Erteilungsantrags enthaltenen Er-
kldrungen (Ersuchen, die Benennung der zusdtzlich benann-
ten Vertragsstaaten als zuriickgenommen zu betrachten fir
den Fall, daB die Benennungsgebiihr nicht innerhalb der

-~ Nachfrist der Regel 85a EPU entrichtet wird und Antrag,
von einem Hinweis auf Regel 85a EPU und einer Mitteilung
gemdB Regel 69 (1) EPU abzusehen) wdren nicht rechts-
wifksam; ferner kdnnten sie der Anmelderin im Hinblick
auf ein faires Verfahen nicht entgegengehalten werden und
wiirden im Widerspruch zum Ubereinkommen und der

Ausfihrungsordnung stehen.

- = In Ermangelung sowohl eines Hinweises auf die Regel 85a
 EpPU als auch einer Mitteilung nach Regel 69—(1) EPH kdn= |
ne die Nachfrist zur Entrichtung der Benennungsgebiihr fir
die BRD gem#B Regel 85a EPU nicht als abgelaufen angese-

hen werden und zugleich ein Rechtsverlust gemdB Art. S1

(4) EP{i nicht angenommen werden.

- Wenn der Berichtigungsantrag erst nach Abschlu8 der tech-
nischen Vorbereitungen—fiir-die—Ver8ffentlichung der An-

meldung eingereicht wurde, sodaB ein entsprechender Hin-

weis nicht mehr ver®Bffentlicht werden konnte, k&nne er

L T Leeefeee
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zeitlich wohl bei dexr nach Art. 93 (2} BPU erforderlichen
Verdffentlichung des Recherchenberichts erfolgen.

Der Berichtigungsantrag sei némlich am 26. August 1985
eingereicht und der Recherchenbericht am 8. Januar 1986

veroffentlicht worden.

In einem Bescheid vom 5. August 1986 gemiB Art. 110, 2 Bpl
wurde vom Berichterstatter dey Jjuristischen Beschwerdekam-
mer auf folgendes hingewiesens

<

= Bel Berichtigung einer Benennung muf die Zahlung der

Benennungsgebiihy besliglich des

avfzunchmenden Staates

ve

innerhalb

innerhalb der ¥Frist nach Art.

andernfalls

der Nachfrist gemiB Regel

tritt der Rechtsverlust ein.

= Der Hinweils des EPA

Bezahlung der Benennungsogebl

deren Versduwmung
EPA, aus desgsen

werden kann.

= Der Rechtsakt

verlagert und

bewirkt,

In ihrer EBrwiderung vom gehwer=

defihrerin die in d enthaltanen

Buffassungen aufrechterhall

Beschwerdefiihre

28 Ohv

seinem Begcheid angeifiilhrte
kammer (J 21/84, aABl. Eph

Sachverhalt zu entscheide

3/1986, &, wen ande

snd b auf den vore

9
L,

n hatte

liegenden Fall nicht Bberty hinne .
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XI. Die Beschwerdefiihrerin fiihrte ferner aus, da8 nach Vers&u-
mung der Grundfrist der Hinweis auf die Nachfrist der Regel
85a einer Verwaltungspraxis entspriche und daB dis Ent-
scheidung J 21/84 (zit.) mit der fiir Jahresgebilhren ange-
fihrten Beurteilung nicht flir die Regel 85a EPU herangezo-
gen werden kdnne, weil die Regel 85a EPU eine Sonderrege-

lung darstellt.

Dariiberhinaus behauptete die Beschwerdefilhrerin, daB nach
Regel 69 (1) EpPU eine Mitteilung zwingend vorgeschrieben
sei, wenn ein Rechtsverlust ohne eine Entscheidung liber die
Zuriickweisung der europ#ischen Patentanmeldung oder iiber
die Erteilung eingetreten ist. Wenn in dem vorliegenden
Fall eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPU vom EPA an die
Beschwerdefilhrerin ergangen wire, so ware das Fehlen der
Bundesrepublik Deutschland erkennbar geworden und die
Zahlung der Benennungsgebiihr mit Zuschlag h8tte innerhalb
der Nachfrist der Regel 85a EPl erfolgen kbnnen.

XII. SchlieBlich meinte die Beschwerdefihrerin 11 Vertrags-
staaten benannt, jedoch nur 8 Benennungsgebiihren entrichtet
zu haben, ohne daf der Bezashlung bestimmte Staaten zu-
geordnet worden seien. Die Eintragung der Benennungen inm
Feld VIII h#tte keine konstitutive Wirkung. Eine Klérung
der Zuordnung der Benennungen wire erforderlich laut Art. 7
(1) Gebo Bei der Priifung gemis Art—91 (c) EPI,

XIII. Die Beschwerdefilhrerin hatte eine miindliche Verhandlung
beantragt, wenn ihrer Beschwerde ohne Verhandlung nicht
stattgegeben wiirde.

Mit Schreiben vom 10. Mirz 1987 wurde die Beschwerdefihre-
rin zu einer miindlichen Verhandlung am 4. Mai 1987 geladen,

—bei welcher-die-Beschwerdefiihrerin im wesentlichen }hre

frilheren Argumente wiederholte und ausfilhrte, daB8 das EPA

w00 ~ ~ A
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selbst bemerkt h8tte, daf8 das Formblatt £ir den Erteilungs-
antrag “Form 1001.02.82" in Bezug auf die Benennung der
Staaten die Anmelderin benachteiligen k&nnte. Um das zu
verhinder+=, h8tte das EPA flir den Erteilungsantrag ein neu-
es Formblatt eingefilhrt (Form 1001.10.86 im ABl. 9/1986, S.
306 ££.), in dem die Benennung von Vertragsstaaten durch
Ankreuzung gemacht werden k&nnte und in dem ausdriicklich
angegeben ist, daB die vorsorgliche Benennung der zusatz-
lich benannten Staaten als vom Anmelder zurickgenommen zu
betrachten ist, wenn flir diese Staaten die Benennungsgeblih-
ren nicht bis zum BAblauf der in Regel 85a EPU vorgesehenen

Nachfrist entrichtet worden sind.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte dann die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Berichtigung des Antrags
auf Erteilung eines europdischen Patents dahin, daB die
Bundesrepublik Deutschland im Feld VIII des Erteilungsan=-
trags den benannten Vertragsstaaten hinzugefligt wird und
das europdische Patent demgemdfi auch fir die Bundesrepublik
Deutschland zu erteilen.

Hilfsweise beantragte die Beschwerdefilhrerin, die angefoch-
tene Entscheidung aufzuheben und als benannte Vertrags-
staaten die 8 Vertragsstaaten: Bundesrepublik Deutschland,
Niederlande, Vereinigtes Konigreich, Schwelz, Frankreich,
Luxemburg, Belgien und Schweden anzuerkennen und entspre-

chend zu verdffentlichen.

Entscheidungsgriinde

1.

019200

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EpPl; sie ist daher zullissig.

Geo/eea
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fureh die Benennung der Vertragsstaaten des EPU, in denen

o0

fir eine Erfindung ein Anmelder Schutz begehren mochte,

meldung festgelegt.
GemiB Artikel 79 (2) EPU ist die Benennung erst wirksam,

wenn die Benennungsgebithr entrichtet worden ist.

Die Verpflichtung zur sofortigen Benennung der Vertrags-
staaten wurde im Entwurf gum PCT im Jahre 1969 eingefiihrt
und in das EPU {ibernommen. fs wurde mit Recht hervorge-
hoben, daB die Anmeldung in den benannten Vertragsstaaten

Wirkung snalen Anmeldung hat. Nachdem es

rholt wo Anmelder ihre ursriing-

Lichen 2o imt A odie Mglichkeit

wrelchung der

i B

Anmeldung
Staaten

Bae wurdery
bereits

im Feld XVII alle

ennung hat das E m Anmelder die Ge enheait gegeben,

a8

sich die Schutzwirkung fiir die "Reservestaaten” dadurch zu

penennunoeomehtheen innerhalb der Fristen

NS G e Y AEET

alb der Nachfrist
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Nach Artikel 79 (2) £EPU ist die Benennung in ihrer Wirksam-
keit zahlungsabhingig:s die Benennung als Verfahrenshandlung
bekommt ihre Funktion durch die entsprechende Gebilhrenzah-
lung, die eigentlich zum Funktionstriger deyr Benennung ge-
worden ist (s. dazu Bossung, Miinchner Gemeinschaftskommen-
tar zur EpU, 8. Lief., 1986, zu Art. 79, 8. 36 und 39).

Die Benennungsgebiihren gem#fB Artikel 79 (2) EPU sind inner-
halb einer Grundfrist von zwdlf Monaten nach BEinreichung
der europdischen Anmeldung, oder wenn eine Prioritdt in Ane-
spruch genommen worden ist, nach dem Prioritdtstag zu ent-
richten, oder k®nnen innerhalb eineyr Wachfrist von zwei Mo-
naten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet wexrden,
sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgeblihr ent-
richtet wird (Regel 85a EPU, Art, 2, Nr. 3b Geb0d).

Wird eine Benennungsgebilihr flir einen Vertragsstaat bis zum
Ablauf der Nachfrist der Regel 85a nicht wirksam entrich-

I

bta als suriickgenom-

tet, 80 gilt die Benennung die:
men. (Art. 91 (4) Brl).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeflhrerin im Feld
VIiII des vom EPA vorgeschriebenen Formblatte flir den Ertei-
lungsantrag acht Steaaten awm li. MErz 1985 benannt (Italien,
Osterreich, Belgien, Schweiz, Frankreich, Vereinigtes
K&nigreich, Niederlande, Schweden).

Am 2. April 198% hat die Beschwerdefiihrerin acht Benen-
nungsgeblhren bezahlt.

Am ll. Margz 1985, im Erteilungsantrayg, ist durch Ankreuzung
des Felds XVII des vorgeschriebenen Formblatts die Vorbe-
nennung sdmtlicher Vertragsstaasten vorgenommen worden und
zugleich ist von der Beschwerdefihrerin ersucht worden, die
Benennungen der in diesem Feld benannten Vertragsstaaten
als zurlickgenommen zu betrachten, falls flir diese Staaten
die Benennungsgeblnren nicht bis zum Ablauvf der in Regel

85a EPYf vorgesehenen Nachfrist entrichtet sein wirden.

t;ac/e)ee
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Darijberhinaus hat die Beschwerdeflihrerin durch Ankreuzung

des Feldes XVII beantragt, von einem Hinweis auf die Regel
85a EPU und einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EP{i betref-
fend der zusdtzlich benannten VertragsStaatéﬁ aqugéh@nak |

3.1 Das genannte Ersuchen und die vorsorgliche Benennung, die
im Feld XVII des Formblatts enthalten sind, ergeben sich
aué den durch Ankreuzen ausgedrlickten Willenserkl8rungen,
die in ihrer Gesamtheit betrachtet und beurteilt werden

miissen.

3.1.2 Von dem ausdriicklich angegebenen Verzicht auf einen Hinwels
auf die Regel 85a EPU und einer Mitteilung nach Regel 69
(1) EPU abgesehen, in Bezug auf den Verfahrensablauf nach
Vorsorge-Benennung ist zu erwdhnen, dafi dann, wenn £lir die
benannten und/oder nur vorsorglich benannten Staaten die
entsprechenden Benennungsgebiihren nicht innerhalb der in
Artikel 79 (2) EPD vorgesehenen Fristen entrichtet wurden,
die Frist gem#B8 Regel 853a EPl abzulaufen beginnt. Eine Be-
nachrichtigung des Anmelders ist dann in keinem Fall erfor-
derlich, weil der Ablauf einer Regelfrist die nachfolgende
Zahlung zuschlagspflichtig macht, aber noch nicht den
Rechtsverlust (Riicknahmefiktion) i. §. von Artikel 91 (4)
i.v.m. Regel 69 (1) EPU bewirkt (s. dazu Bossung, Mlnchner
Gemeinschaftskommentar zit., Rdn. 123, §. 37).

3.2 Mit der Frage der Rechtsfolge aus der Nichtentrichtung der
Benennungsgebiihr befafit, hat die Beschwerdekammer in einem
anderen Fall (J 21/84, zit. ) gem3B Artikel 91 (4) EprU den
Eintritt des Rechtsverlusts best8tigt, weil die Zahlung der
entsprechenden Benennungsgebﬁhf fir einen der Vertragsstaa-
ten nicht innerhalb der Frist nach BArtikel 79 (2) oder nach

Regel B85a EPU bewirkt worden war.
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3.2.1 Unabhidngig von dem Verzicht auf den Hinweis auf die Regel
85a EPU, der von der Anmelderin im Formblatt ausdriicklich

erklért worden ist, scheint es angebracht, die Rechtsnatur
des Hinweises des EPA auf den Ablauf der Nachfrist zur

Bezahlung der Benennungsgeblhr und die Rechtsfolgen bei

deren Versi8umung ndher zu untersuchen.

3.2.1.1

3.2.1.2

01900

Es muBt zuerst festgestellt werden, daB das EPU keine
Vorschrift enthalt, wonach der Anmelder zuxr Entrichtung
der Benennungsgebilihren aufgefordert werden mufl. Tatsdch-
lich hat die Eingangsstelle inzwischen eine Praxis von
sich aus eingefihrt, wonach nach Versiumung der Grund-
frist der Anmelder auf die Nachfrist der Regel 85a EPU
und auf die Rechtsfolge der Nichtentrichtung hingewiesen
wird.

Obwohl eine solche Mitteilung den Hinweis auf die Einrdu-
mung der Nachfrist enth8lt, kann aus dessen Unterlassung
der Anmelder keine Anspriiche herleiten(STREBEL, Minchner
Gemeinschaftskommentar sum 2PU, 2. Lief. zu Art. 91, RAn.
137, 138 Seite 45).

In einer dhnlich gelagerten Situation, wie der hier zu
entscheidenden, ndmlich im Falle der Nichteinzahlung der
Jahresgebihy, hat die Beschwerdekammer das Prinzip fest-
gelegt und die Auffassung vertreten, dal der Anmelder da-
fir sorgen muB, dafl die Gebilhren fir europ8ische Patente-
anmeldungen rechtzeitig entrichtet werden, unabhingig da-
von, ob er den vom EPA nach Ablauf der Zahlungsfrist nach
Regel 37 (1) rpl (unverbindlich) abgeschickten Hinweis,
daB die Jahresgeblihren gem8B Artikel 86 (2) EPU unter
Zahlung einer Zuschlagsgebiihr noch wirksam entyrichtet
werden k®nnen, tatsBchlich erhilec (J 12/84, zit.). BAuch
in den Fillen, in denen das Buropdische Patentiibereinkom-
men wie 2.B. in Regel 50 (1) EPU ausdriicklich vor-
schreibt, daB der Anmelder iiber eine Frist unterrichtet

werden mul, kann der Anmelder aus der Tatsache, dalB die

-:»)»fa/scs
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Mitteilung nicht erfolgt, keine Rechte herleiten (Regel
50 (2) eril). Ei@gés Prinzip muB dann um 80 mehr in diesem
‘vorliegenden Fall gelten, in dem die Beschwerdeflihrerin
mit der Ankreuzung des Felds XVII des Formblatts fir den
Erteilungsantrag auf den Hinweis auf die Regel 85a EPU

verzichtet hat.

4. Die Entrichtung der acht Benennungsgeblihren, die am
2. Bpril 1985 erfolgt ist, entsprach vollkommen der Zahl
der Benennungen, die im Antrag auf Erteilung angefiihrt
wurden. ‘
Somit war der Wille der Beschwerdeflihrerin zweifellos er-
kennbar, daB die gezahlte Summe flir die acht angegebenen
Benennungen verwendet werden sollte.
Der von der Beschwerdefilhrerin bei den Benennungsgebiihren
angegebene Zahlungszweck bezieht sich auf die Bezeichnung
derjenigen Staaten, fir die die Geblhren entrichtet worden
sind. Diese Meinung ist von der Beschwerdekammer schon
best8tigt worden (J 23/82, ABl. 1983, S. 130).

o>
@
)

Wenn die %ahl der Benennungsgeblihren der Zahl der im Feld
VIII des Ertelilungsantrages benannten Staaten entspricht,
80 kann ohne weiteres jedem benannten Staat eine Be-
nennungsgebiihy zugeordnet werden; die Angabe "Benennungs-
geblhren® wie in dem Brief vom 27. Marz 1985 an das EPA ist

dann—vollkommen—ausreichend:

Nur in dem Fall, daB weniger Benennungsgeblihren entrichtet
wurden, als Staaten benannt sind, diirfen die Gebilihren
bestimmten Staaten nicht zugewiesen werden, solange der
Anmelder nicht bekanntgegeben hat, flr welche Staaten die

Geblhren begtimmt sind.

&
o
»

2

inter den geschilderten Umstinden wdre namlich der Zweck
der %ahlung niecht ohne weiteres zu erkennen und daher ware
auech Artikel 7 (2) GebO fiir das EPA nicht anwendbar.

%2@@@ : ) : : ) Qaw/e‘sa‘k'
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Wie ih der Literatur behauptet worden ist, gilt fiir die
Benennungsgebilhren die spezielle Regelung nach Artikel 9
(2) GebO, wonach die 2Zahlung fiir jene Staaten wirksam
bleibt, die in der Reihenfolge ihrer Benennung durch den
gezahlten Betrag gedeckt sind:; nur flir die weiteren Staaten
wiirde es dann an einer wirksamen Zahlung fehlen (Gall,
Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte 1981, S. 231).

Mit Nichtentrichtung der zus&tzlichen Benennungsgebiihren
auBer den flir die im Feld VIII des Erteilungsantrages
benannten acht Vertragsstaaten innerhalb der in Regel B85a
EPU vorgesehenen Nachfrist, ist die Bedingung fiir die
Zuricknahme der vorsorglich angegebenen Benennungen einge-
treten (Artikel 91 (4) Epl).

Der Hilfsantrag der Beschwerdefiihrerin ist auch zurlickzu-
weisen. Aus dem von der Beschwerdeflihrerin eingereichten

Beweismaterial ist zu entnehmen, daB sie keinen Irrtum in
der im Feld VIII maschinenegeschriebenen Liste der benann-

ten Staaten begangen hat.

In der Tat war dexr Irrtumaden sie begangen hatte, ein Irr-
tum sowohl in der Unterlassung der Benennung der Bundesre-
publik Deutschland wie auch in der Entrichtung der entspre-
chenden Gebihren.

Die Beschwerdekammer kann auch nicht annehmen, daf die Be-
schwerdefihrerin die Absicht hatte, die Vertragsstaaten in
der im Feld XVII vorgedruckten Reihenfolge zu nennen, da
sie freiwillig im Feld VIII eine andere Reihenfolge gewdhlt
hat.

Selbst wenn die Beschwerdefilhrerin der Eingangsstelle be-

weisen hitte kdnnen, daB sie im Feld VIII einen Irrtum
begangen hatte, hdtte die Eingangsstelle den Antrag zurick-

coofeeo
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weisen missen, da er nicht so rechtzeitig gestellt war, daB
die Anmeldung in der verdffentlichten Form einen Hinweis
flir Dritte auf die Stellung des Antrages hdtte enthalten

kénnen.

6.1 Schon in einem anderen Fall (JO 03/81, ABl. 1982, §. 104)
ist die Beschwerdekammer der Ansicht gewesen, daB der
Antrag, eine Unrichtigkeit der Benennung von Staaten in
einer europédischen Patentanmeldung durch Hinzuflgen der
Benennung eines weiteren Staates zu beriicksichtigen in der
Regel im 8ffentlichen Interesse abzuweisen sei, es seil
denn, der Antrag wird so frilhzeitig gestellt, daB in der
verdffentlichten Anmeldung ein entsprechender Hinweis flir
Dritte beigefiigt werden kann.

6.2 Dariberhinaus hat es die Eingangsstelle mit Recht als nicht
sweckmdBig angesehen, daB in der Ver®ffentlichung der an-
meldung ein Hinweis auf einen Berichtigungsantrag betref-
fend eine zurlckgenommene Benennung erscheint.

Ein solches Vorgehen wiirde nicht dem Interesse der Offent-
lichkeit entsprechen, und dem Bedirfnis nach klarer In-

formation widersprechen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Besgchwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des
BEuropiischen Patentamts vom 31l. OCktober 1985 wird

zurlickgewiesen.

Der Vorsitzende

Der Geschiftstelle nbeamte

. RBiickeyl ) ‘ ‘ P. Ford
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