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Vorschl~ge der Delegation des Vereinigten K6nigreichs
zu den Artikeln 19, 67 und 105 des
Debereinkommensentwurfs (BR!184!72)

und zum Entwurfeiner AusfUhrungsordnung (BR!185!72),
insbesondere zu Artikel 88

1. .Artikel 19

Die Tatigkeiten der Eingangsstelle bestehen nunmehr weit-
gehend aus Sekretariatsarbeiten. Sie hat Ub~r einfache Sach-
fragen zu befindenz z.B. darUberz ob die Einreichungs- und

,( RecherchengebUhren rechtzei tig entr.ichtet worden sind .oder ob
der P~trag auf Erteilung eines europaischen Patents die er-
forderlichen Angaben enthalt.

Unseres Erachtens ist es deshalb unn~tig und ware zu
kostspieligz wenn zu Beschwerden gegen Entscheidungen der
Eing~~gsstelle eine Beschwerdekammer in der Zusammensetz~~g
nach _~tikel 19 Absatz 2 zu horen ist. Wir halten es fUr
besserz die M6g1ichkeit vorzusehen, dass solche Beschwerden
von einer gemischten Eeschwerdekammer behandelt werden; deren
tatsachliche Zusammensetzung in den einzelnen Fallen von den
jeweiligen Gegebenheiten abhangt.

Wir schlagen deshalb vor, Artikel 19 wiefolgt zu ~dern:

l1(t) unverandert

(2) Bei Beschwerden gegen eine Entscheidung der Ein-
gangsstelle setzen sich die Beschwerdekammern zusammen aus:
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a~ drei Mitgliedern, unter denen sich zumindest ein rechtskun-
.diges Mitglied befinden muss;
b) entf"cUlt

(3) Bei Beschwerden gegen eine Entscheidung der PrUfungsabtei-
lung setzen sich die Beschwerdekammern zusammen aus
a)

b)

(
( unverandert
(

c) drei Mitgliedern~ unter denen sich zumindest ein re:chtskun- .__
diges llitglied befinden muss. (:.

(4) unverandert.tr

2. Jl.rtikel67

Wir meinen, dass der erste Satz von Absatz 2 durch folgende
Worte vervollst~digt werden sollte: "die zuletzt eingereichten
PatentansprUche, die in der Ver~ffentlichung nach Artikel 92
enthalten sind."

Dies hat zur Folge~ dass sich der einstweilige Schutz nach
dem bestimmt, was sowohl in den AnsprUchen in der Fassung der
frUhen Ver~ffentlichung als auch in den AnsprUchen in der \
Fassung des erteilten Patents enthalten ist; hierdurch wUrden
"seitliche Verschiebungen" (lateral shifts) wahrend dem PrU-
fungsstadium verhindert. Wir glauben nicht, dass die nach der
Ver~ffent-lichung gemass-:A'rtikel 92. eingereichten AnsprUch-e,
die sich nicht mit den AnsprUchen in der erteilten Fassung
decken, bei der Beurteilung des Umfangs des einstweiligen
Schutzes berUcksichtigt werden sollten. Dies wUrde bei der
Beurteilung des Schutzumfangs zu einem bestimmten Zeitpunkt und
insbesondere dann, wenn die AnsprUche mehrfach ge~dert werden,
zu Schwierigkeiten fUhren; ausserdem mUsste das Europ~ische
Patentamt gemass Artikel 98 Absatz 2 der AusfUhrungsordnung
alle geanderten AnsprUche ver~ffentlichen. Falls unser Vor-
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schlag fUr Artikel 67 angenommen wird, so sollte Artikel 98
Absatz 2 del'Aus~~gsordnung unseres Erachtens gestrichen
werden.

3. Artikel 105 Absatz 2

Es wird Falle geben, indenen ein Anmelder gem~ss Ar-
tikel 86 eine Priorit~t in Anspruch nimmt und die Eingangs-. ,

stelle nach Artikel 90 Absatz 3 beschlissst, dass "del'Prio-
rit~tsanspruch fUr die Anmeldung erlischt". Ein solcher Be-
schluss schliesst das Verfahren fUr den Anmelder nicht ab
und ist folglich nicht sofortanfechtbar. Aufgrund Ar~
tikel 105 Absatz.2 ist del'Anmelder gezwungeJ!, e~ne .Entschei-
dung Uber die Patenterteilung oder die ZurUckweisung se,iner
Anmeldung abzuwarten, ehe er eine Beschwerdekammer um- die
Entscheidung ersuchen k~~, das beanspruchte Prioritats-
datum zu streichen. Das gleiche gilt, wenn die PrUfungs-
abteilung beschliesst, das gemass Artikel 96 Absatz 1 bean-
spruchte Priorit~tsdatum zu streichen.

Erlischt die Priorit~t, so wird die Ver~ffentlichung
nach Artikel 92 bis zum Ablauf von 18 Monaten nach- dem An-
meldetag aufgeschoben. Da zwischen dem Prioritatstag und
dem P...nmeldetageine Offenbarung erfolgt sein kann, kann
ausserdem die Anmeldung zUrUckgewie'sen werden oder zur Er-
teilung eines Patents fUhren, dessen Ansprliche jedoch i~
ihrem Umfang erheblich eingeschrankt sind.
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Es ist natUrlich nicht wUnschenswerts dass eine beispiels-
weise von der Eingangsstelle getroffene falsche Entscheidung dies
zur Folge hat. We~-llder Anmelder gemass Artikel 105 Absatz 2 Be-
schwerde gegen die Endentscheidung einlegt und es ihm dabei ge-
lingt, seinen Prioritatsanspruch wieder geltend zu machen, dann
ist viel Zeit und MUhe verschwendet worden, da die A.'!1l!leldungin
diesem Fall erneut geprUft werden muss.

UID dieser Situation .zu begegnen, sollte unseres Erachtens
der &"'1lllelderim Fall siner Entscheidung, die den Verlust der
Priori tat zur Folge hat, die Thrnglichkeithaben, sofort Beschwerd~
einzulegen. Dies erfordert eine Aenderung von Artikel 105 Ab-
satz 2, wobei je~och der Verlust der Priori tat nicht der einz~ge
zur Diskussion stehende Fall ist. Wir sind somit der Ansicht,
dass diese M~glichkeit der sofortigen Beschwerde auch in den
~len gegeben sein sollte~

i) in denen die Benennu-~g eines Staates fUr die Eingangsstelle
gemass Artikel go Absa~\Jz4 oder Absatz 5 als zurUckgenommen
gilt,

ii) in denen die Eingangsstelle den Anmeldetag gemass Artikel 90
Absatz 6 neu festsetzt oder die Bezugnahmen auf Zeichnungen
fUr sie gemass dieser Bestimmung als gestrichen gelten und \,..

iii) in denen eine frUhere Anmeldu-~g lediglich fUr einige der
benannten staaten oder fUr einen Teildes Gegenstands ge-
mass Artikel 59 abgewiesen oder zurUckgenommen wird.

Gleichartige Situationen k~nnen auch bei EL~spruchsver-
fahren entstehen (beispielsweise, wenn das Ergebnis davon ab-
hangt, welches der beiden Patente den frUheren Prioritatstag
hat). Bei Einspruchsverfahren kann der Sachverhalt natUrlich
von Fall zu Fall sehr unterschiedlich seine
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Unseres Erachtens gibt es sicher noch andere als die von
uns im einzelnen aufgefUhrten FaIle, in denen es auch ratsam
ware, die 1tioglichkeiteiner sofortigen Beschwerde vorzusehen.
Damit Schwierigkeiten vermieden werden, die sich durch die Ver-
wendung eines speziellen Wortlauts ergeben, der sich lediglich
auf besondere FaIle bezieht, schlagen wir daher vor, Artikel 105
Absatz 2 wie folgt zu andern:

"Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenUber einem Be-
teiligten nicht abschliesst, ist nur zusammen mit der Endent-
scheidung anfechtbar, es sei dep~, dass die Stelle, die die
Entscheidung getroffen hat, darin vermerkt hat? dass die Frist
nach Artikel 107 vom Zeitpunkt der Zustellung der Entscheidung
an Uiuft."

Wir unterstellen, dass der Prasident Leitlinien fUr die
pJlwendung dieser Bestimmung im Europaischen Patentamt erlassen
w"Jrde, die zumindest fUr die Eingangsstelle und die Prtifungs-
abteilungen bei der Ausubung dieser Ermessenbefugnis massge-
bend waren. Wenn bei der MOglichkeit einer sofortigen Beschwer-
de Zeit, MUhe und Ausgaben gespart werden konnen, dann sollte
unseres Erachtens auch entsprechend vorgegangen werden.

4. Wir vertreten die Auffassung, dass in der gesamten Aus-
fUhrungsordnung von "Regeln" und nicht von "Artikeln" gesprochen
werden sollte. Dies ware klarer und wtirde die Abfassung des
Textes vereinfachen (beispielsweise ware es nicht langer not-
wendig, jedesmal am das Uebereinkommen zurUckzuverweisen,
wenn in der AusfUhrungsordnung auf einen Artikel Bezug genommen
wird) •
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5. Artikel 88 der AusfUhr~~gsordnung

Wir sind der Ansicht, dass die eckigen Klammern in Ab-
satz 2 gestrichen werden sollten. Unseres Erachtens ware es
sehr zweckmassig, wenn den PrUfern samtliche Aenderungen
vorlagen, die der Anmelder nach PrUfung des Recherchenberichts
in seiner Anmeldung vorzunehmen wUnscht. Weiterhin mochten
wir darauf hinweisen, dass das Europaische Patentamt den An-
melder nicht daran hindern konnte, Aenderungen zu seiner Be-

,schreibung und zu den Zeichnungen vorzuschlagen; es wUrde auf
jeden Fall keinen Zweck haben, dass das Europaische Patentamt
dem Anmelder die Vorschlage zurUcksendet, da Absatz 4 es dem (
Ar.melder gestattet, diese Aenderungen etwas spater vorzu-
nehmen.

(
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