CA/PL 23/00
Orig.: franzosisch
Mtinchen, den 20.03.2000

BETRIFFT: Revision des EPU: Artikel 135 bis 137, 140 und 141 EPU

VERFASSER: Prasident des Europaischen Patentamts

EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Dokument wird vorgeschlagen, die Artikel 135 bis 137 sowie 140 EPU dahin-
gehend zu &ndern, dald die Formvorschriften fir das Umwandlungsverfahren in die
Ausfiihrungsordnung tberfiihrt werden; auRerdem wird vorgeschlagen, Artikel 141 EPU zu
andern, um der Streichung des Artikels 86 EPU Rechnung zu tragen (vgl. CA/PL 12/00).
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l. ARTIKEL 135 BIS 137 EPU

1. Gegenstand dieser Bestimmungen ist die Umwandlung einer europaischen Patent-
anmeldung oder eines europaischen Patents in eine nationale Patentanmeldung. Da
alle Vertragsstaaten von der in Artikel 135 (1) EPU gebotenen Moglichkeit Gebrauch
gemacht haben, empfiehlt es sich, in einem Artikel des Ubereinkommens eine
Rechtsgrundlage aufrechtzuerhalten, die solche nationalen Verfahren vorsieht.

2. Dagegen ist es nicht erforderlich, die Formvorschriften, die das Umwandlungsver-
fahren im einzelnen regeln, in den Artikeln 135 (2), 136 und 137 EPU beizubehalten.
Es wird daher vorgeschlagen, den Inhalt dieser Artikel in die Ausfiihrungsordnung
zu Uberfuhren.

In einer Neufassung des Artikels 135 (2) EPU wird in eckigen Klammern darauf
hingewiesen, dal? die Einzelvorschriften ktinftig in der Ausfiihrungsordnung
enthalten sind; dieser Hinweis wurde sich jedoch eriibrigen, wenn in einer General-
klausel festgehalten wird, daR alle im EPU verankerten Verfahren in der
Ausfihrungsordnung néher geregelt werden kénnen (siehe CA/PL 20/00).

ll.  ARTIKEL 140 UND 141 EPU

3. In Artikel 140 EPU muRB nur die Bezugnahme auf die Artikel 136 und 137 EPU
gestrichen werden.

4. In Artikel 141 (1) EPU wird bestimmt, ab welchem Jahr die nationalen Patentamter
Jahresgebuhren fur ein europdaisches Patent erheben kdnnen: hierfir wird - unter
Bezugnahme auf Artikel 86 (4) EPU - das Jahr festgelegt, das sich an das Jahr
anschlief3t, in dem der Hinweis auf die Erteilung des européischen Patents bekannt-
gemacht wird.

Artikel 141 (1) EPU soll Bestandteil des EPU bleiben, wobei durch eine Anderung
der Tatsache Rechnung zu tragen ist, dal Artikel 86 (4) EPU in die Ausfiihrungs-
ordnung tberfuhrt wird. Diese Anderung besteht (neben syntaktischen Anderungen
in der deutschen Fassung) darin, daR die Bezugnahme auf Artikel 86 (4) EPU durch
den Wortlaut der zweiten Halfte dieses Artikels ersetzt wird. Die neue Fassung
lautet somit wie folgt:

"Jahresgebuhren fur das européische Patent kénnen nur fur die Jahre erhoben
werden, die sich an das Jahr anschlief3en, in dem der Hinweis auf die Erteilung
des européischen Patents im Europaischen Patentblatt bekanntgemacht wird.

5. Artikel 141 (2) EPU gewahrt dem Patentinhaber eine Frist von zwei Monaten nach
der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europaischen Patents, um
die innerhalb dieser Frist fallig werdenden Jahresgebihren zu zahlen.

Es ist nicht notwendig, eine Bestimmung dieser Art, die in die Ausfihrungsordnung
Uberfiihrt werden kann, in einem EPU-Artikel zu belassen.
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KAPITELUBERSCHRIFTEN IM ACHTEN TEIL DES EPU

Wird der Inhalt der Artikel 136 und 137 EPU in die Ausfiihrungsordnung tiberfiihrt,
so besteht Kapitel | des achten Teils kiinftig aus einem einzigen Artikel. Die
Uberschrift eines einzigen Artikels miiRte eigentlich mit der Kapiteliiberschrift
Ubereinstimmen, was aber eine gewisse Redundanz zur Folge hatte.” Deshalb wird
vorgeschlagen, die Uberschrift des Artikels 135 EPU durch die Kapiteliiberschrift
("Umwandlung in einer nationale Patentanmeldung™) zu ersetzen.

Wenn die Uberschrift des Kapitels | zur Uberschrift des Artikels 135 EPU wird,
erubrigt es sich, die Kapitel 1l und Il beizubehalten. Daher wird vorgeschlagen, die
Uberschriften der Kapitel Il und Il im achten Teil des EPU zu streichen. Die
Uberschrift des achten Teils ("Auswirkungen auf das nationale Recht") geniigt als
allgemeiner Hinweis auf den Inhalt der funf Artikel, die in diesem achten Teil
verbleiben sollen.

1)

Es gibtim EPU sonst kein Kapitel, das nur einen einzigen Artikel enthélt; die Verfasser
des EPU haben jedoch bei einigen Teilen darauf verzichtet, sie in Kapitel zu gliedern

(z. B. beim vierten, fiinften und sechsten Teil des EPU betreffend das Erteilungs-, d
Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren).
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IV. VORGESCHLAGENE ANDERUNGEN

Geltende Fassung
ACHTER TEIL

AUSWIRKUNGEN AUF DAS
NATIONALE RECHT

Kapitel |
Umwandlung in eine nationale
Patentanmeldung

Artikel 135
Umwandlungsantrag

(1) Die Zentralbehorde fur den
gewerblichen Rechtsschutz eines
benannten Vertragsstaats leitet das
Verfahren zur Erteilung eines nationalen
Patents nur auf Antrag des Anmelders
oder Inhabers eines europaischen
Patents in den folgenden Féllen ein:

a) wenn die europdische
Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz
5 oder Artikel 162 Absatz 4 als
zuriickgenommen gilt;

b) in den sonstigen vom nationalen
Recht vorgesehenen Fallen, in denen
nach diesem Ubereinkommen die
europaische Patentanmeldung
zurliickgewiesen oder zuriickgenommen
worden ist oder als zuriickgenommen gilt
oder das europaische Patent widerrufen
worden ist.
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Vorgeschlagene Fassung
ACHTER TEIL

AUSWIRKUNGEN AUF DAS
NATIONALE RECHT

Streichen

Artikel 135
Umwandlung in eine nationale
Patentanmeldung

(1) Die Zentralbehérde fir den
gewerblichen Rechtsschutz eines
benannten Vertragsstaats leitet das
Verfahren zur Erteilung eines nationalen
Patents nur auf Antrag des Anmelders
oder Inhabers eines europaischen
Patents in den folgenden Féllen ein:

a) wenn die européische Patent-
anmeldung nach Artikel 77 Absatz 3 [...]
als zuriickgenommen gilt;

Anmerkung: Die Bezugnahme auf
Artikel 77 Absatz 5 mul3 ersetzt werden
durch eine Bezugnahme auf Artikel 77
Absatz 3 (siehe CA/PL 12/00). Die
Bezugnahme auf Artikel 162 Absatz 4 ist
zu streichen (siehe CA/PL 18/98).

b) in den sonstigen vom nationalen
Recht vorgesehenen Fallen, in denen
nach diesem Ubereinkommen die
europaische Patentanmeldung zurtck-
gewiesen oder zuriickgenommen worden
ist oder als zuriickgenommen gilt oder
das europaische Patent widerrufen
worden ist.



(2) Der Umwandlungsantrag muf3
innerhalb von drei Monaten nach dem
Tag eingereicht werden, an dem die
europaische Patentanmeldung zurtck-
genommen worden ist oder die Mittei-
lung, dal’ die Anmeldung als zuriick-
genommen gilt, oder die Entscheidung
Uber die Zuriickweisung der Anmeldung
oder Uber den Widerruf des
europdaischen Patents zugestellt worden
ist. Die in Artikel 66 vorgeschriebene
Wirkung erlischt, wenn der Antrag nicht
rechtzeitig eingereicht worden ist.

Artikel 136
Einreichung und Ubermittlung des
Antrags

(1) Der Umwandlungsantrag ist beim
Europaischen Patentamt zu stellen; im
Antrag sind die Vertragsstaaten zu
bezeichnen, in denen die Einleitung des
Verfahrens zur Erteilung eines nationalen
Patents gewiinscht wird. Der Antrag gilt
erst als gestellt, wenn die Umwandlungs-
gebihr entrichtet worden ist. Das Euro-
paische Patentamt Gbermittelt den
Umwandlungsantrag den Zentralbe-
horden fur den gewerblichen Rechts-
schutz der im Antrag bezeichneten
Vertragsstaaten und flgt eine Kopie der
Akten der europaischen Patentanmel-
dung oder des europaischen Patents bei.

(2) Ist dem Anmelder die Mitteilung
zugestellt worden, dal3 die europaische
Patentanmeldung nach Artikel 77
Absatz 5 als zurtickgenommen gilt, so ist
der Umwandlungsantrag bei der Zentral-
behdrde fur den gewerblichen Rechts-
schutz zu stellen, bei der die Anmeldung
eingereicht worden ist. Diese Behdrde
leitet vorbehaltlich der Vorschriften tber
die nationale Sicherheit den Antrag mit
einer Kopie der europaischen Patent-
anmeldung unmittelbar an die Zentral-
behdrden fur den gewerblichen Rechts-
schutz der vom Anmelder in dem Antrag
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(2) [Die Frist und das Verfahren

zur Einreichung und Ubermittlung des
Umwandlungsantrags sowie die
Formvorschriften fur die Umwandlung
werden in der Ausfiihrungsordnung
festgelegt.]

Streichen



bezeichneten Vertragsstaaten weiter. Die
in Artikel 66 vorgeschriebene Wirkung
erlischt, wenn der Antrag nicht innerhalb
von zwanzig Monaten nach dem Anmel-
detag oder, wenn eine Prioritat in
Anspruch genommen worden ist, nach
dem Prioritatstag weitergeleitet wird.

Artikel 137
Formvorschriften fur die Umwandlung

(1) Eine europaische
Patentanmeldung,
die nach Artikel 136 Gbermittelt worden
ist, darf nicht solchen Formerfordernissen
des nationalen Rechts unterworfen
werden, die von denen abweichen, die im
Ubereinkommen vorgesehen sind, oder
Uber sie hinausgehen.

(2) Die Zentralbehdrde fur den gewerb-
lichen Rechtsschutz, der die europaische
Patentanmeldung tUbermittelt worden ist,
kann verlangen, daf der Anmelder
innerhalb einer Frist, die nicht weniger
als zwei Monate betragen darf,

a) die nationale Anmeldegebuhr
entrichtet und

b) eine Ubersetzung der européaischen
Patentanmeldung in einer der Amtsspra-
chen des betreffenden Staats einreicht,
und zwar in der urspringlichen Fassung
der Anmeldung und gegebenenfalls in
der im Verfahren vor dem Europaischen
Patentamt geanderten Fassung, die der
Anmelder dem nationalen Verfahren
zugrunde zu legen winscht.

Kapitel Il
Nichtigkeit und &ltere Rechte

Artikel 138
Nichtigkeitsgrinde
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} Streichen

Siehe CA/PL 19/00



Artikel 139
Altere Rechte und Rechte
mit gleichem Anmelde- oder Prioritatstag

Kapitel 11l
Sonstige Auswirkungen

Artikel 140
Nationale Gebrauchsmuster und
Gebrauchszertifikate

Die Artikel 66, 124, 135 bis 137 und 139
sind in den Vertragsstaaten, deren Recht
Gebrauchsmuster oder Gebrauchszer-
tifikate vorsieht, auf diese Schutzrechte
und deren Anmeldungen entsprechend
anzuwenden.

Artikel 141
Jahresgebuhren fir das europaische
Patent

(1) Jahresgebihren fur das euro-
paische Patent kbnnen nur fir die sich an
das in Artikel 86 Absatz 4 genannte Jahr
anschlieRenden Jahre erhoben werden.

(2) Werden Jahresgebthren fur das
europdaische Patent innerhalb von zwei
Monaten nach der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Erteilung des euro-
paischen Patents féllig, so gelten diese
Jahresgebtihren als wirksam entrichtet,
wenn sie innerhalb der genannten Frist
gezahlt werden. Eine nach nationalem
Recht vorgesehene Zuschlagsgebuhr
wird nicht erhoben.
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Unverandert

} Streichen

Artikel 140
Nationale Gebrauchsmuster und
Gebrauchszertifikate

Die Artikel 66, 124, 135[...] und 139 sind
in den Vertragsstaaten, deren Recht
Gebrauchsmuster oder Gebrauchszer-
tifikate vorsieht, auf diese Schutzrechte
und deren Anmeldungen entsprechend
anzuwenden.

Artikel 141
Jahresgebuhren fir das europaische
Patent

[...] Jahresgebihren fur das européische
Patent kdnnen nur fir die [...] Jahre
erhoben werden, die sich an das Jahr
anschliel3en, in dem der Hinweis auf
die Erteilung des europaischen
Patents im Europaischen Patentblatt
bekanntgemacht wird.

(2) Streichen



