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REGiERUNGSKONFERBNZ ' Brissel, den 21, September 1971
UZBER DIE EINFUZEHRURG /
FINES EUROPAZISCHEN BR/GT 1/113/71
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

- Sekretariat -

UEBERINITTLUNGSVERMERK

Die Delegationenvder Arbeitsgruppe 1 erhalten in cer
An‘aze eine Aufzeichnung derﬁDelegation des Vereinigfen A
Tonigreichs betreffend den Zweliten Vorentwuri eines Ueber-
einkormens, in der einige Bemerkungen und Vorschlige enthalten
sind, die auf Wunsch dieser Delegation von der Arbeitsgruppe I

in der Sitzung vom 12, bis 22. Oktober 1571 gepruft werden

scllien,
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ANTAGE

AUFZEICENUNG DER DELEGATION DES VERZINIGTEN KOENIGREICHS

Tiese Aufzeichnung enthdlt Kommentare und Vorschlidge zu
einigen Artikeln des Zweiten Vorentwurfs des Uebereinkommens
zwecks Erdrterung in der'Oktéber—SitZuﬁg’der Arbeitsgruppe I.
Die Delegation des Vereinigten Kdnigreichs mdchte sich vorbe-’
hal®en, spiZter noch Kommentare zu dem “Pakét", ZUu den Arti-
keln 153 - 155 und falls im Anschluss an die September-Sitzung

-

der Arbeltsgrunge I erforderlich, zu Artikel 16 vorzubringen.

'Ferne¢ werden wir in der Oktober-Sltaung noch einige andere

Fragen, vor allem redaktioneller Art, zur Sprache bringen..

Lrtikel 9

Es versteht sich von selbst, dass die Behandlung von Tieren
zur Verbesserung der Qualit#i oder der QuantitétAder'Efzeugnisse
nach Absatz 1 patentfZhig ist, und wir glauben nicht, dass zwischen
einer solchen Behandlung und einer tier&rztlichen Behandlung in

der Praxis ein Unterschied gemacht werden kann. Wir meinen, dass

deshalb in Absatz 2 Buchstabe e die Bezugnahme auf Tiere ge-
strichen werden sollte.

Wir sind mit Absatz 2 Buchsiabe f im wesentlichen einver—
standen, wirden es aber vorziehen, die Sachlage durch folgende

Neufassung klarzustellen:

nf) Zeichnungen oder Vorrichitungen, die der blossen Wieder-
-gabe von Informationen dienen und bei denen die einzige

‘Neuheit in der wiedergegebenen Information besteht".

Tm wesentlichen sind wir auch mit Absetz 2 Buchstabe g einver-’
standeh, meinen aber, dass diese Besulmmung gusfilnrlicher gem

<? fassi werden sollte, um zum Ausdéruck zu bringen, was unter ein
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Computer-Programm f#llt, und dass ferner vorgeschrieben werden
sollte, dass Patent'nicﬁ%'fﬁr'Verféh?eﬁ (2.B. ein Verfahren zur
Programmierung von Computern) oder Gerdte (z.B. fUr einen in einer
bestimmten Weise programmlerten Compu+er) ertellt werden, bei
denen die einzige Neuhelt im Programm se‘bst egteht. Absatz 2
‘Buchstabe g kUnnte wie folg+ gefasst werden. o o

vg) Computer—Programﬁe"(eine Serie von Instruktionen zur
Kontrolle des Arbe¢tsgangs eines Da*enve*arbe turgs-
systems) und Verfahren oder GerHte, bei denen die

 einzige Neuhelt im benutzten Compuuer-Programm.besteht".

- Schliesslich hSChten wir darauf hinweisen, dass wir zﬁar dé—-(
mlt e1nverstanaen sind, dass in Absatz 2 eine nicht ersch@pfende
Liste von Gegenstanden aufgeflihrt wird, die nicht unter den Be-
griff einer "Erfindung"™ fszilen, aber doch meinen, dass.die M&g-
lichkeit einer recht . einfachen Revision dieser Liste vorgeéehen
werden sollte, um.etwaige Unklarheiten beseitigen und kﬁ;ftlpen
technischen Entw1cklungen.Rechnung tragen zu k¥nnen. Wir hoffen
deshalb,: dass Absatz 2 zu gegebener Zeit in die Ausfuhrurgsc'&nung
ubernommen werden kann, wie das beim PCT der Fall. 1st

Artikel 10

Die Tragwelte der Bezugnahme aul "im wesentllchen blologlsche‘
Verfzhren" ist unklar,_und Unterscheldunsen zwlschen einen "im
wesentlichen biologischen" Verfahren und einem Verfahren, das nicht
im wesentlichen blologlsch.lst,-oder.zw1schen einem makrobiolo~
gischen und einem mik*obiologischen Verfahr en k8nnte sich als
recht schwierig erweisen. Wir sehen: gedenfaTls Pelnen Grund, warum
irgendein biologisches Verfzhren mit Ausnahme jener, die der Be-
handlung des menscqllchen kdrpe¢s dienen, durch das Uebereinkommen
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speziell ausgeschlossen werden sollte. Es dirfte wohl besser sein, es
dem FEuropdischen Patentamt zu Uberlassen, anhand der Tatbest&nde beim
jeweiligen Fall zu entscheidén; ob ein Verfahren eine Erfindung im
Sinne des Artikels 9 Absatz 1 ist. Wir schlagen deshalb vor, den

Buchstaben'b wie folgt zu fassen:

wh) fir Pflanuenso ten oder Tlerar*en" o )

Artikel 33, 58 und 160

Nachdem nunmehr die Hauptmerkmale des beabsichtigten europa-
ischen ?atentsystems entwickelt worden sind, wlirden wir es fiir
zweckmﬁésig halten, wenn eine Uebersicht erarbeitet wiirde, um eine
klarere Vorstellung dariber zu erhalten, welcher Gebrauch voraus-
sichtlich von dem System gemacht werden wird und 1nsbesondere mit
welcher Wachstumsrate zu rechnen ist. Diese Aufgabe konnte 1m Laufe
des Jahres 1972 vom Sekretariat, von nationalen Patentamuernfund von
intereséierteﬁ Orgahisationen durchgefiihrt wérden.»Auch die Verei-

nigten Staszten sollten daran beteiligt werden.

Wir kCnnen dem Aftikel 160 nicht zustimmen; es wire ein de-
fEtistisches Vorgehen, wenn filr das europiische System von Aﬁfang an
eine aufgeschobene Prifung mit einer langen Priifungsfrist vorge-
sehen wirde; in diesem Falle wiirden sich wahrscheinlich erhebliche
Scbxle*lgkelten ergeben, diese Frist- spater wieder zu verkurzen.
Unseres Erachtens sollte Artikel 160 so geindert werden, dass der
Verweltungsrat erforderlichenfalls die in Artikel 88 Absatz 2 vorge-
,seheﬁe Frist bis auf nOchstens zwei Jahre verlingern kann, Wird
hieriiber Einvernehmen -erzielt , SO sollte der Verwaltungsrat auch er-
richtigt werden, eine in dieser Weilse verléngerte Frist:wieder zu
verkiirzen.

~Auf jeden Fall wlirden wir es flr richtig hzlten, eine weitere
Bestim—ung einzufligen, auf die der Verwaltungsrat zurﬁckgreifen
ktnnte, werm dies die Umstiinde erfordern. Wir hezweifeln, dass ge-
nligend Pritfer mit der e“foraerllchen BefZhigung eingestellt werden

k€nnen, um in einem Furopiischen Fatentamt Dienst zu tun, dessen
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Diensistellen sich 1n ‘einem elnz gen Staat befinden. Sollten sich
diese Zweifel als berechtlgt erwelsen, so whre dle Zukunft des -
europalschen Sybtems gefanrdet und wir melnen, dass schon jetzt

_ Bestlmmungen vorgesehen werden sollten, um fir elnen solchen Fall
Vorsorge zu treffen. Wir schlagen daher vor, aen Artlkel 33 Ab-
satz 2 in der Weise zu #ndern, dass die Elnschrankung beseltlgt‘
wird, wonach die Zweigstelien;,dierder Verwaltunésrat m3glicher-
weise einrichten wird, nur Informétions--oder Verbindungszwecken '
dienen. | o

" Im Zusamme;rarg mlt der Uebergangszelt mochten wir darauf
hlnwelsen, dass es nach Masegabe der Artikel 56 bis 58 in der
Praxis 14 M1tg11eaer der Beschwerxekammer urd der Grossen Be~ (
schwerdekammer geben wurde, ‘die fiir einen Zeitraum von flnf Jahren
ernannt werden. er halten es fir unwahrschelnllch, dess so viele
Mltglleder, zumlndest in ‘den ersten Jahren nach Elnfunrung des
Systems, voll bezsch’ét.:f‘*lslg'L ‘wiren, und wir sind der Ansicht, dass
‘der Verwaltungsrat befugt sein sollte, wihrend der Uebergangs—-
zeit Mitglieder ad hoc '2U ernennen. Wir schlagen deshalb einen

‘neuen Artikel 160 z folgenden Wortlauts vor:

"Der Verwaltungsrat 1st w&hrend einer. Uebergangs—.'-'“
zeit, deren Ende von 1hm bestlmmt w*rd befugt, _
die Anwend ung der Artlkel 58 Abaatze 1 und 2 aus—
zusetzen und.die 31ch etwa erforderllch erwevsenden

weiteren Lassnahmen zu tzeffeﬂ.ﬂ

- Der Artlkel 35 a Absatz 5 sollte S0 godndert werden, daSS
: auch auf dlesen neuen Artlkel Bezug genommen w1rd.
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Artikel 65

Es ist nicht klar, ob das Européic:he Patentamt in der ILage

sein wird, die Anmeldung unter den in Absatz 5 vo rgesehenen Um-

st&nden als uar&g“gonommen anzusehen. In Nummer 2 zu Artikel 64
wird das natlonale Patentamt nd3mlich n;cht,verpfllchtet, das
Buropéische. Patentamt so hinreichend zu wunterrichten, dass es den
"Anmeldetag" oder den Priorit¥tstag bestimmen kaun. Um diese
‘Schwierigkeit zu vermeiden, sollte ﬁummer 2 zu Artikel 64 so er-
weitert werden, dass es dem nationalen Patentamt vorgeschrieben
4wird,‘dem"Européischen.?atentamt den beanspruchten Prioritétstag

‘und ‘den Tag oder die Tage mitzuteilen, an dem oder an denen die

in Arfikel 68 genannten Angaben und Dokumente eingegangen sind.

Artikel 75

Im Rehmen des Artikels 11 werden sich Fdlle ergeben, in
denen ein Priifer zu bestimmen hat, ob der Priorit&tstag einer
"élteren_eurdpéischen Anﬁeldung oder eines #lteren européischén
Patents vor demlPridritétstag der von ihm gepriiften Anmeldung -
liegt, Dieé'wird er nur dann tun kOnnen, wenn die Akte der :

éltefen Anmeldung oder Ges Hlteren Patents das Prioritdts-—
dokument enthilt, doch ist es mbglich, dass der Priifer, der
den frﬁheren Fall bearbeitet hat, keine Veranlassung hatté, die

Einreichung dieses Dokuments zu verlangen. Zudem ist es immer

wiinschepswert, dass sich das Priorit&tsdokument bei den Akten

befindet, damit Dritte die jeweiligen Priorit8ten gleichlaufender
- PHlle selbst beurteilen kEnnen, und zwar vor allem darin, wenn -

~es sich um eventuelle Konkurrenten handelt. Den nationalen
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Patentidmtern muss es ferner m¥glich sein, sich Priorititsdokumente
zu beschaffen, um Konflikte:zkiséheh'europﬁischen Anmeldungen und
Tatenten einerseits und nationalen Aﬁmeléﬁngen und Paﬁenten andere
seits 18sen zu konnen. Es sei bemerkt dass das EPA keine M&glich-
keit hat 'sich die entQprechenden Prlorltétsdokhmente zu beschaffe:
wenn einmal "eine Anme’dung zurﬁckgenommen oder zurﬁckgew1esen oder
ein Patent ertel‘t worden 1st

Aus diesen Grinden sind wir -der Ansicht, -dass die Anmelder in
Absatz 2 verpflichtet werden sollten, eine Absckrift. ihrer ersten
Anmeldung einzureichen, und dass es nicht.dem Priifer liberlassen :
werden sollte, eine Abschrift anzufordern, wenn'er sie benStigt. E=
sollte vorgeschrieben werden. dass das Priorititsdokument spateste*
v1er Monate nach dem Anmeldetag der europZischen Patentanmeldung
einzureichen ist. Eine Ausnahme sollte in bezug auf PCT-Anmeldunge:
fir europZische Pztente gemachf werden. In diesen Ffllen sollte das
Européische Patentamt dié'PCT—Rege1'17;2 geltend machen5

Wir meinen ferner, dass der Prifer befugt seln sollte, die .
Elnrelchung alterer Anmeldungen zu verlangen, wenn er zu der An-
sicht gelangt, dass die Anmeldung, deren Prlorlt it in Anspruch ge-
nommen wird, nicht dle erste. auslandlsbhe Anmeldung is%t (z B. kamn
es sich um einen Antrag auf Tellwelterbel*ndlung aus den Vereinigte
Staaten handelr),V' ' <

Da die Prlorltat in bezug auf Eln;elc“ungen in aedem Staat in
Anspruch genommen werden kann, der der Parlser Verbandsubere’nxunff
angehort oder die Bedlngungen des Artlkels 73 Absatz 5 erfﬁlLt,
ist das Prlorltétsﬂokument mogllcnerwelse in e¢ner Sprache abge- '
fasst, die keine Amtssprache des Europélschen Patentamts ist. Um-
die Arbeit des EuropHfischen Patentamts in solchen FPEllen zu er-
lelchtern, sollte der Anmelder aufgeforde*t we”den, eine .beglaubigt
Uebersetzung. des Prlorltétsdokuments in der Ver¢ahrenssprache einzu
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reichen. In PCT—Fﬁllén sollte der Anmelder veranlasst werden,
innerhalb von vier Monaten nach Ablauf der in den PCT-Artikeln 22
dder'39 "orgesehepﬁn Frist eine beglaubiglie Uebersetzung des

Prlorltatsdokumerus in cer Verfahrenssp”ache beizubringen.

Artikel 76

Unse;es “rachtens sollte Absatz 1 so ge#ndert werden, dass
klar zum Ausdruck kommt dass eine europdische Anmeldung 1n aedem
benannten Staat vom Elnrelchungstag an dle erkung einer natlonalen
Anmeldung hat (vgl PCT-Artikel 11 Absatz 3). ' '

Artikel 81, 94'und 83 a

e

Der Zweck des Artikels 81 Absatz 1 Buchstabe b besteht” darin,
einen Anmelder daran zu hlndern, von sich aus eine Teilanmeldung
.einzureichén, bevor er dan Recherchengericht Uber die urspriingliche
Anmeldung erhelten hat. Von unserem Standpunkt aus'gesehen ktnnte
hierdurch das Ver fahrer verzdgert werden und wiirde darliber hinaus
in einem Fall, in dem die ursprﬂngllcue Anmeldung eine zweite Er-
findung zwar offenbart, aber nicht in Anspruch nimmt, der vor-
léufigé Schutz fiir diese Erfindung zunfchst verlorengehen, bis
die Teilanmeldung zu einem sp&teren Zeitpunkt verdffentlicht wird.
Die durch Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe b auferlegte Bescurénkung
is%e méglicherweisevin dem Beétreben vorgesehen worden, konse@uent
an dem in Artikel 82 emthaltenen Grundsatz festzuhalten, dass
Aeﬁderungen auf Wunsch des Anmelders generell_erst dann zugeléssen

werden sollten,_wenn der Recherchenbericht vorliegt.
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Wir sind mit diesem Grundsatz natlirlich einverstanden,
meinen aber, &ass er nﬂcht fUr. den Ful1 gelten sollte, dass ein
Anmelder durch eine Tellanmeldung einen Gegpnstand schﬁtzen _
m¥chte, der zu einer zuvor: elngerelchteﬁ Anme’dung gehort er
sehen keinen Grund,. -warum die Elnrelchung einer Tellanmelaungﬂ

- wie es der derzeitige'Text des Uebéreinkomﬁené vo“schreibt.-
’ elne vorherlge oder glelchzeltlge Beschriénkung der urspriinglichen
Anmeldung erforderllch machen sollte.

_ ‘Ausserden sei darauf;hingewiesen, dass Artikel 94 auf jeden
) Fall dazu benutzf.werden kann, die,Absicht-gu;veygiteln, die der
in Artikel 81 Absatz 1_Bgchétabe b vorgesehenen Beschrénlkung 6fﬂ:
sichtlich zugrunde iiegt. Fﬁr den Fall, dass der Anmelder aie |
Priifung beantragt hat, braucht er nicht zu Warten, bis der
Recherchenbericht hber dle ursprilngliche Anmeldung Gofliegt
‘Wir sehen keinen stichhaltigen Grund, warum ein Prhfungsantrag
fir das Verfahren in bezug:auf Tellanmeldungen massgeblich sein
sollte. " Selbst wenn ein Priifungsantrag gestellt worden ist, Vbe~
steht noch immer nicht die Mglichkeit, die Anmeldungen in
‘diesem Stadium zu priifen, da aus Artikel 54 Absatz 1 hervorgeht,
dass die Verfahren erst dann auf die Priifungsabteilung Uber-.°
gehen, wenn der Recherchenber;cht {iber die ursprﬂngllche An~ -
meldung vorliegt. B ' ' <
Wir halten die in Artikel 81 Absatz 2 enthaltene Bezugnahme
auf eine Verziphtserkléruﬁg_fﬁr:pnklar und;kﬁn?én_nur»schwer_.
férstehen,iwie'hier inﬁ&ep Pragis_zu_verfahren‘ist,aAbgeseheh
davon ist es wohl zwecklos, eine_Béschrénkung_zu‘?erlahgen,..
weil in diesem Stadium des Verfahrens'keine-MEglighkgit be-
steht, diese zu Uberprifen; wir stellen ferner fest, dass keine
Sanktion fiir den Fall vo“gesehen ist, dass diesen Bestiﬁmungen
nicht entsprochen wird. Artlkel 94 entrhdlt - unseres Erccrntens

zu Recht - nicht die in Artlkel 81 Abs¢tz 2 wigdergegebene‘Be~
stimmung. - - B
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Wir sind der Auffassung, dass der Einreichung von Teilan-~
meidungen in der Zeit zwischen der Einreichung der urspringlichen
Anmeldﬁng und dem Beginn der Prﬁfung riach Artikel 88 nicht ent-
gegenstenen soilte, Darﬁbér hiraus sollte nicht vorgeschrieben
wafden, dass die Einreichung einer Tei‘anmeldung von einer vor- -
herigen oder glelchzeltlven Beschrén g der urspriinglichen An-—
meléung abhingt.

Teilanmeldungen sollten demZufoléé»in einem einzigen Artikel
behardelt werden., Dieser Artikel miisste 2wangsl§ufig eine Be-
stimmung enthalten, durch die sichérgestellt'wird, dass vor der
_Patenferteilung Aeﬁderungen vergenomnen werden, um zu'vermeiden,
dass sich der Schubz aufgrund der urspriinglichen Anmeldung’ und
aufgrund‘der Teilahmeldungen Uberschneidet, Unseres Erachténs

fehlt in der derzeitigen Fassung des Entwurfs eine solche Be-
stimmung. '

Wir schlagen deshalb vor, die Artﬂael 81 und 94 durch einen
- einzigen Artikel folgenden Wortlauts 2u e*setzen'

"(1)Eine européische Patentanmeldung kann von einer anderen
européischen Patentanmeldung abgetrennf werden,

a) wenn der Anmelder dies beantragt; nach dem Beglnn der
Priifung der Patentanmeldung kann jedoch die Anmeldung nur
geteilt werden, wenn die Priifungsabteilung dies fiir sach-

 @ienlich h#lt; o | | |

b) auf Aufforderung der Priifungsstelle oder. der Prﬁfungsab—
teilung, wenn den Vorschrlften des Artlkels 70 nicht
Tsprochen w1;d
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(2) Die Patentanspriiche der Anmeldu“g und der Teilan-
meldungen durfen keinen Gegenstund erfas sen, der durch eine
der anderen Anmeldungen geschﬁtzt w1rd Die Beschrelbung und
die Zelchnungen der einzelnen Anmeldungen aollen 51cn ‘nach
Mogllchkelt nur auf den Gegensuand beziehen, der durch die
jeweilige Anmeldung geschﬁtzt_w1rd..lst es jedoch erforder-

.1ich, in eiher.Anméidung einen Gegenstand zu beschreiben,
der durch-eine andere Anmeldung geschiitzt iét, so muss sie

eine Verweisung auf diese andere fnmeldung enthalten.

(3) Eine Téilaﬁmeldﬁng;giif als an dem Tag der urspring-
. lichen Anmeldung-eingéreichffund'geniesst gegebenenfalis deren(
Prioritdtsrecht, soweit'def'Gegens* end der TeilanmeL“ang nicht
‘Uber das hlnausgeht was in der ursprungllchen Anmelddng in

der elngerelchten Fasaung offenbart worden 1st.

(4) Die in Artikel 66 Absatz 3 vorgesehene Anmeldégebﬁhr
ist flr jede TellanmeLQung 1nner¢alb einer Frlst von elnem

: Monat nach 1hrer Elnrelchung zu entrlchten.ﬂ

Abzatz 3 unsereqVbrach‘arsentsprlcht Artikel 81‘Absatz 4
"des Entwurfs. So wie wir diese Bestlmmung versuehen, ermﬁvllﬂht
sie, dass eine Teilanmeldung selbst dann zu einer Patenfertellung (
fkren kann, wenn sie elnen Gegenstand erfasst, der 1& der ur- o
sprd.g’lchen Anmeldung 1n der elngerelchten Fa=sung “1cht ent-
halten war. Wir melnen, dass dies nlChu mit den allsemalnpn
Pr1nz1p1en zZu verelnbaren 1st die denA:t’Lev 83 a und 104 zu-
grunde liegen, und es Dritten erschweren wlirde, dle den ver-
schiedenen Teilen der Anmeldung gewdhrten Daten‘feétzustbllen;
Unseres Erachtens'sllte_Vorgese§en werden, Gass eine Tellanmeldung,

in.der mehr enthalten ist, als in der urspriinglichen anmeidung in
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der eingereichten Fassung, nicht zur Erteilung eines Patents
“fithren darf, Wir schlagen ver, diese Bestimmung in Artikel 83 a

aufzunehmen, indem dessen Fassung wie folgt gel@ndert wird.

"Der Gegenstend ciner europiZischen Patentanmeldung darf
nicht weiter sein als.der Inhalt der. Anmeldung in der
eingereichten Fassung oder,‘wenn es sich bei der An-
meldung um eine Teilanmeldung hendelt, als der Inhalt
der ursprﬁnglichen Anmeldung in der eingereichten

Fassung."

“ - " Artikel 88

In Anbetracht des kurzen Zeitraums, binnen dem ein brifter
die Priifung beantragen kann, sollte unseres Erachtens die ﬁﬁg- ]
lichkeit auégeschlossen'werden, dass ein Prifungsanirag durch
Dritte gestellt wird. ' '

Wir schlagen ferner vor, dass Anmeldern erst dann gestattet
wcrdvn soll d1e Priifung zu beantragen, wenn der Bericht Uber den

Stand der Technlk vorliegt. Da eine Prufungsgebuhr zZu entrlchten

ist, ist anzunelmen, dass die meisten inmelder die Vorlage des
~ Recherchenbereichts abwerten werden. Auf jeden Fall kann die

Prifung erst nach Erhalt des Berichts erfolgen.

Artikel 93

Dieser Artikel ist mit Artikel 92 insofern nicht zu verein-
baren, als er vorsieht, dass'die'Pfﬁfung selbst dann nach Ablauf
der in Artikel 92 Absatz 1 genenaten Frist beginnt, wenn der An-
melder nicht mitgeteilt hat, dass er seine Anmeldung aufrechter-
halten will, Im Widerspruch zu Artikel 92 Absatz 2 scheint Arti-

Y-kel 93 ausserdem zu imp 11z1eren, dass die Prlifung nur dann statt—
findet, wenn der Anmelder zum Recherchenbericht und zu den ihm
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mitgeteilteﬁ Einwendungen Stellung gerommen hat. Schliesslich

1Zsst Artikel 93 wohl den Fall unberuck51cht1gt dass der An-

melder dle Prufung nach" Ernalt des Recher henberlcnus beantragt
Wir meinen deshalb dass dlescr ArtlLel fo;gende Fassung er-
halten sollte:

"(1).Die'Prﬁfungsabteilung-beginnt mit derfPrﬁfung der

europiischen Pat enzanmeldung N

a) nach Elngang elnes Prdfungsantrago. der vom Anmelder
gestellt worden 1st, nachdem ihm der Berlcht lber den
Stand der Technik zugegangen ist, oder
b) nach Eingéng.einer-Erklérung des fnmelders innerhald dsr in(\
Artikel 92 Absatz 1 vorgeéchriebenen Frist, wonach er die
Anmeldung aufrechternflt, wenn der Prhfu.aoantrag vom An-
melder gestellt worden 1st, bevor ihm der Bericht {fber den
- Stand der Technik zugegangen ist, oder wemn er den Prifungs-
antrag nicht selbst gestellt hat. h

(2) An dem Verfahren vor der Prﬁ;ungsabtellung 1st nur der
Anmelder betelllgt n ‘

ER

Artikel G5 -

Wir schlagen vor, in Absatz 2 folgende:Worfe zu streichen:
"und sollen alle Grinde zusammenfassen, die der Erteilung des
europé&ischen Patents entgegenstehen".

Durch diese Worte wird'aer<P*ﬁfurnsabteilung eine wnnitige

Beschrinkung au*erlegt, da es Falle geben w1rd, 1n denen es un-

notlg und zeltverschweddead 1st, alle Grunde zu nennen, dle der

~Patenterteﬂlung entgegenstehen.‘

BR/GT 1/113 &/71 (Anlage) zat/EV/om ) '  Ceeidenn
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Artikel 101, 101 b, 102 und 103

Bei der Lektlire der Artikel 101 Absatz 3 vund 101 b Adb-
satz 1 in chronologischer Reihenfolge gewinnt man-den Eindrucks
dass die Zuléséigkeit oder Unzuldssigkeit des Einspruchs von
von dem in Artikel jOTIAbsatz'3 vorgeschriebenen Vorgehen be-
stimmt wird. Dies kvnnte bedeuten, dass der Patentinhaber auige-
fordert wird, zu einem eindeutig unzulinglichen Einspruch Steli-
lung zu nehmen; der mbglicherweise nie zugelassen wird.

In den Artikeln 101 Absatz 3, 102 und 103 wird auf
"Stellungnahmen" des Patentinhabers Bezug genommen, Unseres
Erachtens muss_diesen Artikeln die Absicht zugrunde liegen,
dass der Patentinhaber auch Aenderungen vorschlagen darf; iﬁ
diesem Zusammenhang stellen wir aber fest, dass in Artikel”95
Absatz 1 zwischen Stellungnahmen und ‘Aenderungen unterschieden
wird.

Vieder in Artikel 101 Absatz 3 noch in Artikel 101 b Ab-
satz 1 ist eine Sanktion fUr den Fall vorgesehen, dass der Pa-
tentinhaber»die'in‘Artikel‘101 Absatz 3 vorgésehene Aufforderung
ignoriert. Nach Artikel 101 b Absatz 1 muss die Einspruchsab-
teilung den Sachverhalt selbst dann weiterprifen, wenn der
Patentinhaber beispielsweise beschlossen hat, auf das Patent zu
verzichien, Dieser Fail ist mit dem des Artikels 92 Absatz 2
vergieichbar,

In Artikel 101 b Absatz 2 wird auf neues Vorbringen von-
seiten der Beteiligten Bezug genommen, aber weder vorgesehen,.
dass der Einsprechende das Recht hat, sich zu den Stellung—'
nshmen des Patentinhabers gemass Artikel 101 Absatz 3 zu aussern,

-noch eine Frist genannt, innerhald der eine solche Aeusserung
zu erfolgen hat.

\" Vir schlagen deshalb folgende Neufassungen vor:
Artikel 101 -
(1), (12) und (2) uaverzndert.

BR/GT I/113 4/71 (fnlage) zat/EV/cs C eii e
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(3) Die Einspruchsabteilung prift, ob der Einspruchsschrift-
satz den Bestimmungen dieses Uebereinkommens und der Aus-
Ihhrungsordnung entsPrlcht .Ist der Einspruch zula°s1g, s0
unterrichtet sie den Paténtinhaber von dem eingelegiten Ein-
spruch und fordert ihn auf, sich innerhalb. einer von 1hr zu
bestlmmenden Prist zu -dem Elnspruch zu éussern una zu diesem
Zweck seine Stellungnahme und erforaerllcaenfalls Aenderunsen
an der Beschrelbung, den Anspruchen und den Zelchnungen zu
,unterbrelten. Die SteLlungnahmen und Aenderungen werden den
Ubrigen Beuelllgten mlugeuellt dle Bete1+1gten wezden aul-
5e¢ordert s1ch 1nnerhalb elner Von der ulnspruchsabte lung
zZu bestlmmenden Frist zu aussern.

(4) Teilt der Pamentlnhaber lnnerhalb der in Absatz 3 fest-
gelegten Frﬁst nicht mit, dass er sein Patent aufrechter-

haiten w111 vllt das Patent als w1derrufen.

Bemerkunz zu Artikel'101:'Vine'entSprechende 1nhaltiiéﬁe Er-

welterung der Ausfuhrungsordnung in der Nummer 11 zu Artikel 145
ist er¢orderllch. '

Artikel 101 b

(1) Hat der Patentinhaber innerhalb der in Artikel 101 Ab-
satz 3 festgelegteanrist mitgeteilt, dass er sein Patent
aufrechterhalten will, oder haben sich fUr den Fall, dass
der Pauentlnhaber Stellungnahmen oder Aenderungen unterbrel—
tet hat, die Ubrigen Beteiligten gezussert, oder ist die -
zu diesem Zweck in Artikel 101 Abszatz 3 vorgesehene Frist
abgelaufen, so erforscht die Einspruchsabteilung den Sach-
verhalt im Rszhmen der iee Betell¢cten beschrankt.,

(2) Unversndert.

BR/GT I/113 d4/71 (inlage) zat/EV/cs . A
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Artikel 102

Ist die Einspruchsabteilung ..., so ist Artikel 95 Ab-
satz 1 entsprechend anzuwenden. Der PrUfungsbescheid und
die Stellungnahme des Patentinhabers werden zusammen mit
den von ihm unterbreiteten Aenderungén der Beschreibung,
der Ansprliche und der Zeichnungen den ﬁbrigen Beteiligten
nitgeteilt. - '

Artikel 103

g ' Die Einspruchsabteilung fordert die Ubrigen Beteiligten

| | - auf, sich innerhald einer von ihr zu bestimmenden Frist zu
Stellﬁngnahmen.des Patentinhabers und zu den von ihm unter—
breiteten Aenderungen der Beschreibung, der Anspriche und
der Zeichnungen zu Hussern, sofern diese wesentliches ...
Plir sachdienlich halt, | “

Artikel 125 Absatz 2

Wir wlirden es vorziehen, fiir die Uevermittlung durch das
Eurordische Patentamt eine Frist von einem Monat vorzuschreiben.

Artikel 127

Un die Moglichkeit auszuschliessen, dass das Patentamt,
bei dem eine Anmeldung eingereicht worden ist, den anderen Pa-
tentimtern einen Antrag auf Umwandlung erst nach langerer Ver-

BR/GT I/113 /71 (Anlage) zat/EV/cs ' o evs/aes
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z8gerung Ubermittelt (z.B. nachdem die Geneimhaltungspflicht
fur das Patent aufgehoben worden ist); schlagen wir vor, den
Artikel 127 Satz 2 wie folgt zZu éndern; '

"Vorbeha+t11ch der Bestlmmungen uber d1e natlorale Sicher—
heit leitet die nationale Zentraloehdrde innerhalb von
drei lionaten den Antrag mit edner Lopxe .‘,'weltera"

Artikel 133

Wir sind zwar mit der IlaximellYsung insofern einversta arnden,
als sie sich auf- Fragen bezieht, die die GUltigkeit betreffen A
und mit technischen Aspekten verbunden sind,; meinen aber, dass
es dem nationalen Recht Uberlassen b¢e1ben sollte zu bestimmen,
dass européische Patente aus solchen sonstigen GrUnden fur
nicht tig erklirt werden kdnnen, bei denen es nicht angebracht
ist, dass das Europiische Patentant in Prifungs- oder Einspruchs-
verfahren Stellung nimmt. Wir beziehen uns hierbei insbesondere
auf Fzlle, in denen ein européisches Patent einer Person erteilt
worden -ist, die die Erfindung widerrechtlich von der einer
anderen Person erhalten hat. ‘Unseres Erachtens sollte es Sache
~des nationalen Rechts seln, dariiber zu entscheiden, ob die ,
’Person der Schaden zugeflgt worden ist, um die Erklirung der
Nichtigkeit des europiischen Patents nachsuchen kann oder nicht.
Gleichermassen sind wir der Ans1cht dass es dem. nationalen
" Recht Uberlassen werden sollte, .durch Drklarung der Nichtigiteit
europdischer Patente in den Fallen gegen den Missbrauch einer
markitbeherrschenden Stellung vorzugehen; in denen eine Zwangs-

SN

lizenz nicht ausgereicht hat. Wir meinen fermer, dass es nog—~

lich sein sollte, ein eu*opélsches Patent aus dem Grund fur nichtig
zZu e“klaren dass das Patent als Folge arglistiger Handlunven |
des Anmelders erteilt worden ist. Wir schlagen dzher vor, den
Arvikel 133 durch einen neuven Absatz 3 folgenden Wortlautq zZu ‘
ergﬂﬂzen° ‘ ) ' |

RQE/GT I/113 4/71 (Azlage) zat/EV/cs - _ _ eee/vee
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"(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1 finden die
Rechisverscnriften eines Vertragsstaates, aufgrund deren
ein nationales Patent flr nichtig erkl&rt werden kannm, éuf
europdische Patente Anwendung

a) wenn der Patentinhaber nicht der Erfinder oder dessen
‘Rechtsnachfolger ist,

b) wenn eine erteilte Zwangslizenz nicht ausgereicht hat,
‘ un den Kissbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
zZu verhindern ocer '

c) wenn der Patentanmelder arglistig gehandelt hat.
Die Wirlkung eéeiner solchen-Nichtigkeitserklérung ist auf das

Gebiet des betreffenden Vertragsstaats beschrankt,

Artikel 150

TS —a

7ir schlagen in Anbetracht der in Absatz 2 vorgesehenen
streagen Sanktion vor, in Absatz 1 nach dem Wort "Frist® als
Einschrinkung die Worte "und soweit-es ihm bekannt ist" einzu-
fligen. Dies erscheint notwendig, um einen Anmelder zu schltzen,
an den das Recht an einer Erfindung Ubertragen worden ist 'und
dem nicht bekxennt ist,; dass Tur diese Effindung eine #ltere
nationale Anmeldung eilngereicht worden war.

FPerner wird vorgeschlagen; in Absatz 2 die Worte "so wird
die europzische Patentanmeldung zurlickgewiesen" durch die Worte
"so gilt die europi@ische Paotentanmeldung als szurlickgenommen" zu
ersetzen, Durch diese Aeaderung wird die Fassung des Absatzes
mit derATerminologie in Einklang gebracht, die ansonsten im
Uebéreinkommen in #hnlichen Fzllen benutzt wurde, in denen aus

einer Unterlassung des Anmelders Konsequenzen gezogen werden,

BR/GT I/113 d4/71 (4nlage) zat/EV/cs
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