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REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPAEISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

Briissel, den 25. April 1972
BR/GT I/163/72 -

- Sekretariat -

Von dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 1 VOrgeleéte

Arbeitsun terlage

fir den Entwurf eines Ubereinkommens Uber ein europ#isches Patenterteilungs-
verfahren

Vorschlige zu den Artikeln 120 und 121

der vom RedaktionsausschuB der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Fassung des Entwurfs
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~ Sekretariat -

Von dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe I vorgelegte

Arbeitsunterlage

filr den Entwurf eines Ubereinkommens ilber ein europdisches Patenterteilungs-

verfahren

Vorschlige zu den Artikeln 120 und 121

der vom RedaktionsausschuB der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Fassung des Entwurfs






ERLAUTERUNGEN

Fassung des Redaktions-
ausschusses

-~- unter dem Text in der Spalte
"Fassung des Redaktionsaus-
schusses™”

unter dem Text in der Spalte
"Vorschlag des Vorsitzenden"

bedeutet: Entwurf eines Ubereinkommens iber
ein europdisches Patenterteilungsverfahren

in der vom Redaktionsausschuf der Regierungs-
konferenz ausgearbeiteten Fassung (BR/184/7T2).

bedeutet, dap der so gekennzeichnete Text in
der Spalte "Vorschlag des Vorsitzenden" ent-
falle.

bedeutet, daf der so gekennzeichnete Text ge-
gegenidber der Fassung des Redaktionsausschus-
ses neu aufgenommen worden ist.



1.

Vorbemerkﬁng

I. Weiterbehandlung der europliischen Patentanmeldung gegen Entrichtung einer
Gebithr |

Die nichtstaatlichen internationalen Organisatiocnen haben auf der 5. Tagung der Re-
gierungskonferenz den Wunsch gelufert, fir die im Ubereinkommen vorgesehene Fiktion

der Zurilcknahme der europaischen Patentanmeldung in einigen F4llen eine Abhilfemdg-
lichkeit zu schaffen. Unter anderem haben sie auf das Patentrecht der nordischen Stdaaten
hingewiesen, das in bestimmten F4llen die Nachholung versdumter Handlungen gegen Entrich-
tung einer Gebilhr erlaubt, ohne daB es einer Begrilndung bedarf (vgl. Bericht ilber die

5. Tagung der Regierungskonferenz, 2. Teil, Punkt 73 - BR/169/72).

Nach der Anh®rung der internationalen Organisationen hat die Regierungskonferenz

die Arbeitsgruppe I mit der Prifung dieser Frage unter Einbeziehung der.Bestimmungen

des Artikels 121 (142) des Ubereinkommens und des Artikels 70 (145 Nr. 11) der Ausfilhrungs-
ordnung 1) beauftragt. AuBerdem hat sie.die schwedische Delegation gebeten, die einschl¥-
gige Vorschrift des schwedischen Patentgesetzes der Arbeitsgruppe I mitzuteilen (vgl.
Bericht i{lber die 5. Tagung der Regierungskonferenz, 1. und 3. Teil, Punkt 151 - BR/168/72).
Mit der Aufzeichnung vom 24.2.1972 (BR/GT I/148/72) hat die schwedische Delegation die-

sem Wunsch entsprochen.

1) Das Ubereinkommen und die Ausfilhrungsordnung werden in der Fassung der vom Redaktions-

ausschup der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Entwilrfe zitiert (vgl. Dokumente BR/184/72
und BR/185 /72).

Soweit es fir das Verstindnis dieser Arbeitsunterlage erforderlich ist, wird hinter den
neuen Artikelnummern die entsprechende Stelle des Zweiten Vorentwurfs des Ubereinkommens
oder des Ersten Vorentwurfs der Ausfiihrungsordnung in der Fassung der Dokumente BR/139/71

und BR/176/72 angegeben.



Auf ihrer 11. Sitzung konnte die Arbeitsgruppe I wegen Zeitmangels die Folgen, die

sich aus einer dem Patentrecht der nordischen Staaten entsprechenden Regelung im
Ubereinkommen ergeben, nicht abschliessend priifen. Sie hat deshalb beschlossen, die
Entscheidung ilber den Vorschlag der internationalen Organisationen dem Koordinierungs-
ausschuf der Regierungskonferenz zu Uberlassen. Der Vorsitzende hat es Ubernommen,

fir die 2. Sitzung des Ausschusses in der Zeit vom 15.:—'19.5.1972 eine Arbeitsunter-
lage 2zu unterbreiten, die sich mit dem Vorschlag befaBtj(Vgl. Bericht uUber die 11. Sit-

zung der Arbeitsgruppe I, Punkt 88 - BR/177/72).

Der Vorsitzende legt mit dieser Arbeitsunterlage Alternativvorschllige flr den vom
RedaktionsausschuB der Regierungskonferenz noch offengelassenen Artikel 120 und einen
Vorschlag fir eine Neufassung des Artikels 121 des Ubereihkommens vor.

Bevor diese Vorschlige niher erliutert werden, soll zunldchst dargelegt werden, welche
Mbgiichkeiten der Anmelder nach dem Entwurf des Ubereinkommens und der Ausfihrungsord-
nung in der vom RedaktionsausschuB der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Neufassung
hat, wenn durch Versiumung einer Frist die europdische Patentanmeldung als zuriickge-

nommen gilt.

Gilt die Anmeldung als zurickgenommen, weil die Fristen zur Zahlung der Anmeldegebilhr und
der Recherchengebilhr oder aller Benennungsgebilhren oder zur Stellung des Pridfungsantrags

versiumt worden sind, so ist die Fiktion unanfechtbar (vgl. Artikel 121 Absatz 5 des Uber-
so kann die Fiktion

einkommens). Gilt die Anmeldung aus anderen. Grinden als zurlckgenommen,
nur im Weg der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rickgingig gemacht werden, d.h. nur
dann, wenn der Anmelder durch h8here Gewalt an der Einhaltung der Frist Verhindert wor-

den ist.
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Artikel 70 Absatz 2 der Ausfihrungsordnung gibt dem Anmelder zwar in beiden

Fliillen die Mdglichkeit, eine Entscheidung des Europliischen Patentamts iiber Qen Eintritt
der Zurilcknahmefiktion herbeizufilhren. Diese Entscheidung kann jedoch, falls der Anmelder
die vorgeschriebene Handlung innerhalb der versHumten Frist tatsfchlich nicht vorgenommen

hat, nur darin bestehen, daf die Zurilicknahmefiktion bestitigt wird.

Nach der Aufzeichnung der schwedischen Delegation findet das nordische System der Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand nur bei vom Patentamt bestimmten Fristen Anwendung.
Nach den Erfahrungen der schwedischen Delegation ist es besonders niitzlich in Verbindung

mit Amtshandlungen, die sich aul die Priifung der Neuheit und Patentierbarkeit beziehen.

Angewendet auf das 1. Ubereinkommen bedeutet dies, daR insbesondere ein Bedilrfnis fiir die
Rickgidngigmachung der Zuriicknahmefiktion ohne Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auf-
grund hdherer Gewalt im Fall des Artikels 95 Absatz 3 (92 Absatz 2, 95 Absatz 1 b) des Uber-

einkommens besteht. Dies entspricht auch den Vorstellungen der internationalen Organisationen,

die auf diesen Fall sowie aul den des Artikels 123 Absatz 2 ( 150 Absatz 2) des Uberein-
kommens besonders hingewiesen haben und eine Ausdehnung aufl die Frist zur Zahlung der Jah-
resgeblihren und andere Félle, in denen eine Verzfgerunp des Verfahrens vermieden werden

miisse, nicht fiir gerechtfertigt halten (BR/169/72 Punkt 73),

Die vom Vorsitzenden vorpelefrte 1. Alternative [iir Artikel 120 des lhereinkommens trXpt
dert Vorbringen der internationalen Organisationen und der schwedischen Delegation
Rechnung. Die Weiterbehandlung der europfischen Patentanmeldung soll auf gebithrenpflichtifen

- Antrag erfolgen, wenn die Anmeldung nach Verslumung einer vom Furopliischen Patentamt

bestimmten Frist als zuriickpenommen gilt, d.h. nach Artikel 95 Absatz 3 und 123 Absatz 2
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des Ubereinkommens.

Was die Prist zur Stellung des:Antrags aul’ Rickglingigmachung der‘eingetréténen Rechtsfolge
anlangt, so sollte sie im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens kilrzer als im nor-
dischen Patentrecht (4 Monate nach Ablauf der versiumten Frist) bemessen sein. Nach Auf-
fassung des Vorsitzenden sollte als Frist dieselbe Zeitspanne vorgesehen werden, innerhalb
der der Anmelder nach Artikel 70 Absatz 2 der Ausfihrungsordnung die Uberpfﬁfung der Fest~

-

stellung eines Rechtsverlusts beantragen kann.

Die vorgelegte 2. Alternative fir Artikel 120 des Ubereinkommens sieht die Weiterbehand-
lung der europdischen Patentanmeldung auch bei Versfumung der in Artikel N1 Absatz 1
der Ausfihrungsordnung genannten Frist vor, die die Zuriickweisung der Anmeldung nach Ar-

tikel 90 Absatz 3 des Ubereinkommens zur Folge hat.

Die Einbeziehung dieser Rechtsfolge in Artikel 120 des Ubereinkommens wird fiir den Fall zur
Diskussion gestellt, dafl der KoordinierungsausschuB die Auffassung des Vorsitzenden teilt,
daR der Anmelder bei Vers#dumung der genannten Frist zwar die Zurickweisung der Anmeldung mit
der Beschwerde anfechten kann, die Entscheidung der Beschwerdekammer jedoch, falls der An-
melder die vorgeschriebene Handlung innerhalb der versiumten Frist tatsichlich nicht vorge-
nommen hat, nur darin bestehen kann, daB die Zuriickweisung bestltigt wird. In diesem Fall
hdtte der Anmelder ohne die vorgeschlagene Erweiterung des Artikels 120 des_Ubereinkommens
keine Moglichkeit, den eingetretenen Rechtsverlust zu beseitigen, da nach der in Punkt 10
vorgeschlagenen Beschrinkung des Artikels 121 des Ubereinkommens auf die im Ubereinkommen

und in der Ausfiihrungsordnung bestimmten Fristen auch die Wiedereinsetzung in den vorigen

Stand ausgeschlossen wiire.
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Bei Berilcksichtigung der Zuriickweisung der Anmeldung in Artikel 120 des Ubereinkom-
mens stellt sich die Frage, innerhalh welcher Frist der Anmelder in diesem Fall
die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen kann, weil bei der Zurilckweisung der
Anmeldung die in Artikel 70 Absatz 2 der Ausfilhrungsordnung genannte Frist nicht

in Lauf gesetzt wird.

Nach Auffassung des Vorsitzenden sollte konsequenterweise als Frist dieselbe Zeitspanne
vorgesehen werden, innerhalb der der Anmelder Beschwerde gegen die Entscheidung iiber
die Zuriickweisung der Anmeldung einlegen kann, d.h. drei Monate nach Zustellung der

Entscheidung (vgl. Artikel 107 des {ibereinkommens) .

Der Vorsitzende mdchte darauf hinweisen, daB eine solche Regelung, wie aus Absatz 2 der

2. Alternative fir Artikel 120 des Ubereinkommens ersichtlich ist; zu zwel verschieden
langen Fristen filr die Stellung des Antrags auf Weiterbehandlung der Anmeldung fUhrt, wobeil
sich die l#ngere Frist auf das Verfahren stdrend auswirken kann, weil damit die Verdffent-
lichung der Anmeldung (Artikel 92'des Ubereinkommens) jedenfalls bei Priorititsanmeldungen

in vielen Fillen verzdgert werden wird.

Fir den Fall, daR sich der Koordinierungsausschuf im Prinzip filr die 2. Alternative aus-
sprechen sollte, regt der Vorsitzende an, zu priifen, ob nicht Artikel 90 Absatz 3 des Uber-
einkommens auf die Fiktion der Zurilcknahme der Anmeldung umgestellt werden sollte. Eine
solche Umstellung hitte den Vorteil, daB einmal die Frist fiir die Weiterbehandlung der
Anmeldung fiir alle Fdlle des Artikels 120 des Ubereinkommens einheitlich wire - n#mlich

2 Monate nach Mitteilung - und zum anderen die Fdlle der Verzdgerung der Verffentlichung
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der Anmeldung verringert werden wurden Der Vorsitzende macht im i{lbrigen darauf aufmerk-
sam, daB eine solche Regelung nach dem Dokument BR/GT I/148/72 auch dem nordischen Patent-

recht entsprechen wiirde.

Bei Annahme eines der beiden Vorschldge des Vorsitzenden zu Artikel 120 des Ubereinkommens
miffite Artikel 2 des Entwurfs der Gebihrenordnung durch Aufnahme der Welterbehandlungsgebuhr

erginzt werden.

Nach Einfiihrung des Rechtsbehelfs der Weiterbehandlung der europiischen Patentanmeldung
fiur die vorstehend genannten Fille diirfte kein Bediirfnis bestehen, die Wlederelnsetzung
in den vorigen Stand auch bei Verstiumung der vom Furop4ischen Patentamt bestimmten Frlsten

zuzulassen, Die vorgeschlagene Fassung des Artikels 121 des Ubereinkommens sieht deshalb

die Wiedereinsetzung nur bei Versiumung von im Ubereinkommen und in der Ausflihrungsordnung

(vgl. hierzu auch Artikel 160 Absatz 1 des Ubereinkommens) bestimmten Fristen vor.

Bei Annahme dieses Vorschlags f{indet zwar bei Versiumung einiger vom Europliischen Patentamt

bestimmten Fristen weder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch die Weiterbehandlung

der europdischen Patentanmeldung statt, doch diirfte dies in Kauf genommen werden kidnnen, weil
durch die Versdumung kein unmittelbarer Rechtsverlust eintritt. Es handeltsich in erster Li-

nie um Fristen, deren Versifumung zur Folge hat, daR die Beschwerdekammer oder die Finspruchs-
abteilung etwaige verspitete Eingaben der Beteiligten nicht zu bericksichtigen braucht.

Es sollte davon ausgegangen werden, daf die Beschuverdekammer und die Finspruchs abteilung die-

ses Ermessen in einer verninftigen Weise handhaben werden.



II. Fristverlldngerung bei Unterbrechung des

Postdiensts

11. Die Delegation des Vereinigten Kbnigreichs hat mit dem Dokument BR/GT I1/151/72
vom 25.2.1972 vorgeschlagen, beil der Fristenregelung auch den Fall zu berticksich-
tigen, daR der Postdienst in einem Vertragsstaat, in dem sich nicht der Sitz des
Europdischen Patentamts befindet, oder zwischen einem solchen Vertragsstaat und
dem Sitzstaat unterbrochen wird, und Neufassungen fir Artikel 119 (141) des
Ubereinkommens und Artikel 85 (141 Nr. 2) der Ausfilhrungsordnung vorgelegt.

Auf der 5. Tagung der Regierungskonferenz hat die britische Delegation beantragt,
- ihren Vorschlag der Arbeitsgruppe I zwecks Priifung zu Uberweisen. Die Konferenz
" hat diesem Antrag entsprochen (vgl. BR/168/72 Punkt 152).

Auf der 11. Sitzung der Arbeitsgruppe I waren mehrere Delegation der Auffassung,
daB der von der britischen Delegation genannte Fall entweder durch den Artikel 121
'(142) oder mit Hilfe der Vorschlige erfasst werden kdnnte, die auf dem Gebiet

der Wiedereinsetzung noch geprift werden miRten. Die Arbeitsgruppe hat daraufhin
zum britischen Vorschlag nicht Stellung genommen, sondern beschlossen, die Priifung
des britischen Vorschlags im Zusammenhang mit der Behandlung der Neufassung des
Artikels 121 und der Einfihrung des neuen Artikels 120 des Ubereinkommens vorzu-

nehmen (vgl. BR/177/72 Punkt 89).
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Ziel des britischen Vorschlags ist es, eine Vorschrift einzufihren, nach der in dem
vorstehend genannten Fall die durch die Unterbrechung des Postdiensts versdumte Frist
verlingert wird, ohne daR es der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder eines anderen
geblhrenpflichtigen Antrags aufl Rlckgingigmachung einer eingetretenen Rechtsfolge be-
darf. Die mit dieser Arbeitsunterlage vorgelegten Vorschllige filr die Artikel 120 und

121 des Ubereinkommens tragen diesem Anliegen nicht Rechnung.

Fir den Fall, daP die britische Delegation Ihren Vorschlag aufrecht erhdlt, macht der.

Vorsitzende auf die Regel 82.2 der Ausflihrungsordnung zum PCT aulmerksam.
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Artikel 120 1. Alternative des Ubereinkommens

Weiterbehandlung der europldischen Patentanmeldung

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Gilt nach Versiumung einer vom Europiischen Patentamt bestimmten Frist
die europdische Patentanmeldung als zuriickgenommen, so wird diese Rechtsfolge

rickgingig gemacht, wenn der Anmelder die Weilterbehandlung der Anmeldung bean-

tragt.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag schriftlich einzu-
reichen, an dem die Mitteilung, daf die europliische Patentanmeldung als zurllckge-
nommen gilt, zugestellt worden ist. Die versiumte Handlung ist innerhalb dieser
Frist nachzuholen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Weiterbehandlungs-

geblthr entrichtet worden ist.

(3) Uber den Antrag entscheidet die Stelle, die lber die in Absatz 2 vorgesehene

llandlung zu entscheiden hat.

Bemerkung:

Die in Absatz 1 bezeichnete Rechtsfolge tritt bei Versfumung der in den nachstehenden
Vorschriften genannten Fristen gin:

Artikel 95 Absitze 1 und 2 des !bereinkommens

Artikel 123 Absatz 1 des Ubercinkommens
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Artikel 120 + 2. Alternative des Ubereinkommens

Weiterbehandlung der europdischen Patentanmeldung

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Ist nach Versiumung einer vom Europlischen Patentamt bestimmten Frist
die europliische Patentanmeldung zurilckzuweisen oder zurlickgewiesen worden
oder gilt sie als zuriickgenommen, so tritt die vorgesehene Rechtbfolge nicht ein
oder wird, falls sie bereits eingetreten ist, ruckgdngng gemacht, wenn der Anmel-

der die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt.

(2) Der Antrag ist im Fall der Zuriickweisung der europliischen Patentanmeldung
innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung Uber die Zurilck-
weisung der Anmeldung zugestellt worden ist, im ibrigen innerhalb von zwei Monaten
nach dem Tag, an dem die Mitteilung, daf die Anmeldung als zurilckgenommen gilt, zu-
gestellt worden ist, schriftlich einzureichen. Die versiumte Handlung ist innerhalb
dieser Frist nachzuholen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Weiterbehand-
lungsgebiihr entrichtet worden ist.

(3) Uber den Antrag entscheidet die Stelle, die ilber die in Absatz 2 vorgesehene
Handlung 2zu entscheiden hat.

Bemerkung:

Die 1n Absatz 1 hezeichneten Rechtsfolpren treten bei Versiumung der in den nachstehenden
Vorschriften genannten Fristen ein:

Artikel 90 Absatz 3 des Ubereinkommens in Verbindung mit Artikel 41 Absatz 1 der
Ausfihrungsordnung,

Artikel 9% Abslitze 1 und 2 des Uberelnkommens

Artikel 123 Absatz 1 des Ubercinkommens




14

N300

‘Artikel 121 (1b42; AOQ 142 Nr. 1) Absatz 1 des Ubereinkommens

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Fassung des Redaktionsausschusses

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der durch h8here Gewalt verhindert worden ist,

eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn

" - — e — . e G— - - . S Gav = e v

Patentanmeldung oder ein Antrag zurilickgewiesen wird, die Anmeldung als zuridckgenommen
gilt, das europiische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder

eines Rechtsmittels eintritt.



Artikel 121 (142; AO 142 Nr. 1) Absatz 1 des Ubereinkommens

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der durch hBhere Gewalt verhindert worden

ist, eine in diesem Ubereinkommen bestimmte Frist einzuhalten. wird auf Antrag
b 3

wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung zur unmittelbaren
Folge hat, dal die europlische Patentanme 1dung oder ein Antrag zurlckgewliesen wird,
die Anmeldung als zurilckgenommen gilt, das europ#ische Patent widerrufen wird oder

der Verlust eines sonstigen Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.
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