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BETRIFFT: Basisvorschlag fur die Revision des Europaischen
Patentiibereinkommens

VERFASSER: Prasident des Europaischen Patentamts
EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument enthalt den tGberarbeiteten Entwurf des Basisvorschlags fir die
Revision des EPU, der den Beratungsergebnissen (vgl. CA/PL 31/00) der 14. Sitzung
des Ausschusses "Patentrecht” vom 3. - 6. Juli 2000 Rechnung tragt und nun dem
Verwaltungsrat als CA/100/00 zur Beratung auf seiner Sitzung vom 5. - 8. September
2000 vorgelegt werden soll.

Die Delegationen werden gebeten, etwaige Bemerkungen zu diesem Dokument bis
spatestens 2. August 2000 unmittelbar Herrn G. Kolle mitzuteilen (Fax: +49-89-2399
5219; e-mail: gkolle@epo.org; Tel: +49-89-2399 5220).
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Basisvorschlag - Art. 11 -1-

ARTIKEL 11 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/106/99 und Add. 1; CA/PL PV 12, Nrn. 3-10; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

1.
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Die Beteiligung externer rechtskundiger Mitglieder aus den EPU-Vertragsstaaten in
Verfahren vor der Grol3en Beschwerdekammer hat sich bewahrt. Auch in Zukunft ist
damit zu rechnen, dal3 die Mitwirkung nationaler Richter in wichtigen Verfahren vor
der GroRRen Beschwerdekammer wertvolle Impulse geben, zur internationalen Aner-
kennung dieser Entscheidungen beitragen und die Harmonisierung der Patentrecht-
sprechung in Europa auf diese Weise fordern kann. Die Ernennung nationaler Richter
aus den Vertragsstaaten zu Mitgliedern der Grol3en Beschwerdekammer ist daher
auch in Zukunft in hohem Mal3e wiinschenswert.

Die Rechtsgrundlage fur die Ernennung externer Mitglieder der Grof3en Beschwerde-
kammer ist derzeit die Ubergangsvorschrift des Artikels 160 (2) EPU, die im Zuge der
EPU-Revision gestrichen werden soll (siehe die Erlauterungen zu Artikel 160). Der
neue Artikel 11 (5) EPU schafft nun eine dauernde Rechtsgrundlage fur die
Ernennung externer rechtskundiger Mitglieder der Grol3en Beschwerdekammer.
Entsprechend der bisherigen Praxis sollen sie fir einen Zeitraum von drei Jahren
ernannt werden mit der Moglichkeit der Wiederernennung.

Die derzeit nach Artikel 160 (2) EPU mdgliche Ernennung externer technisch
vorgebildeter Mitglieder der Technischen Beschwerdekammern oder der Grol3en
Beschwerdekammer oder externer rechtskundiger Mitglieder der Juristischen oder
der Technischen Beschwerdekammern soll kiinftig entfallen. Mit ein Grund fur die
Schaffung der Mdglichkeit, externe Beschwerdekammermitglieder zu ernennen, war
die Sorge, dal3 insbesondere in der Anfangsphase des EPA das Fachwissen in der
notwendigen Breite innerhalb des Hauses fehlen kénnte. Das trifft heute nicht mehr
zu: Fachwissen ist auf allen technischen Gebieten vorhanden. Daher besteht kein
Grund, weiterhin externe technisch vorgebildete Mitglieder der Technischen
Beschwerdekammern zu ernennen. Dasselbe gilt flir externe technisch vorgebildete
Mitglieder der GrolRen Beschwerdekammer. Aul3erdem hat sich die Beteiligung
externer Beschwerdekammermitglieder aus organisatorischen Grinden als
kompliziert (Notwendigkeit von ggf. wiederholten Reisen zu den Beratungen der
Kammer, Schwierigkeiten bei der Terminabsprache etc.) und zunehmend ineffizient
erwiesen. In letzter Zeit waren daher sehr selten externe Mitglieder in Verfahren vor
den Technischen Beschwerdekammern tétig. Ein Bedurfnis, externe rechtskundige
Mitglieder der Juristischen oder der Technischen Beschwerdekammern zu ernennen,
bestand nur in den ersten Jahren des EPA.



-2- Basisvorschlag - Art. 11

Geltende Fassung Revidierte Fassung
Artikel 11 Artikel 11
Ernennung hoher Beamter Ernennung hoher Beamter
(1) Der Prasident des Europaischen (1) Unverandert
Patentamts wird vom Verwaltungsrat
ernannt.
(2) Die Vizeprasidenten werden nach (2) Unverandert

Anhorung des Prasidenten vom Verwal-
tungsrat ernannt.

(3) Die Mitglieder der Beschwerde- (3) Unverandert
kammern und der Grossen Beschwerde-
kammer einschliel3lich der Vorsitzenden
werden auf Vorschlag des Préasidenten
des Europaischen Patentamts vom
Verwaltungsrat ernannt. Sie kbnnen vom
Verwaltungsrat nach Anhoérung des Prési-
denten des Europaischen Patentamts
wiederernannt werden.

(4) Der Verwaltungsrat ubt die Diszip- (4) Unverandert
linargewalt tGber die in den Absatzen 1 bis
3 genannten Bediensteten aus.

(5) Der Verwaltungsrat kann nach
Anho6rung des Prasidenten des
Europaischen Patentamts auch rechts-
kundige Mitglieder nationaler Gerichte
oder gerichtsdhnlicher Behdrden der
Vertragsstaaten, die ihre richterliche
Tatigkeit auf nationaler Ebene weiter-
hin austben kdénnen, zu Mitgliedern der
GrolRen Beschwerdekammer ernennen.
Sie werden flr einen Zeitraum von drei
Jahren ernannt und kdnnen
wiederernannt werden.
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Basisvorschlag - Art. 14 -3-
ARTIKEL 14 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 25/00; CA/PL 31/00, Nr. 5)

1. Die Bestimmung des Patentrechtsabkommens 2000 (PLT) zu den Mindest-
erfordernissen fiir die Zuerkennung eines Anmeldetags macht eine Anderung des
Artikels 14 EPU erforderlich.

2. In Artikel 14 (1) EPU werden lediglich die Amtssprachen des EPA aufgefiihrt. Der
bisherige Satz 2 wird in Absatz 2 aufgenommen.

3. Der neue Artikel 14 (2) EPU legt fest, daB die Anmeldung in einer der Amtssprachen
einzureichen oder (falls sie in einer anderen Sprache eingereicht wurde) in eine
dieser Sprachen zu Ubersetzen ist. In den Ausfiihrungsvorschriften zu Artikel 90 (1)
EPU soll festgelegt werden, daR eine Anmeldung fiir die Zwecke der Zuerkennung
eines Anmeldetags in jeder Sprache eingereicht werden kann. Die Ausfuhrungs-
vorschriften zu Artikel 14 EPU sollen die Frist fur die Einreichung einer Ubersetzung
entsprechend der bestehenden Regel 6 EPU regeln. Die derzeit in Artikel 90 (3) EPU
enthaltene Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Einreichung der Ubersetzung wird nun
in Artikel 14 EPU selbst aufgenommen.

4.  Artikel 14 (3) EPU wurde ohne inhaltliche Anderungen gekiirzt, um ihn verstandlicher
zu machen.
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Geltende Fassung

Artikel 14
Sprachen des Europaischen Patentamts

(1) Die Amtssprachen des Europai-
schen Patentamts sind Deutsch, Englisch
und Franzésisch. Europaische Patentan-
meldungen sind in einer dieser Sprachen
einzureichen.

(2) Natirliche oder juristische Personen
mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet
eines Vertragsstaats, in dem eine andere
Sprache als Deutsch, Englisch oder
Franzosisch Amtssprache ist, und die
Angehorigen dieses Staats mit Wohnsitz
im Ausland kénnen européische Patent-
anmeldungen in einer Amtssprache
dieses Staats einreichen. Sie missen
jedoch eine Ubersetzung in einer der
Amtssprachen des Europaischen Patent-
amts innerhalb einer in der Ausfihrungs-
ordnung vorgeschriebenen Frist einrei-
chen; diese Ubersetzung kann wahrend
des gesamten Verfahrens vor dem Euro-
paischen Patentamt mit der Anmeldung in
der ursprunglich eingereichten Fassung
in Ubereinstimmung gebracht werden.

(3) Die Amtssprache des Europdaischen
Patentamts, in der die europdaische
Patentanmeldung eingereicht oder in die
sie im Fall des Absatzes 2 Ubersetzt
worden ist, ist in allen Verfahren vor dem
Europaischen Patentamt, die diese
Anmeldung oder das darauf erteilte
Patent betreffen, als Verfahrenssprache
zu verwenden, soweit in der Ausfihrungs-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.
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Basisvorschlag - Art. 14

Revidierte Fassung

Artikel 14
Sprachen des Europaischen Patentamts,
europaischer Patentanmeldungen und
anderer Schriftstucke

(1) Die Amtssprachen des Europai-
schen Patentamts sind Deutsch, Englisch
und Franzésisch. [...]

(2) Eine europdaische Patentanmel-
dung ist in einer Amtssprache einzurei-
chen oder nach Mal3gabe der Ausfih-
rungsordnung in eine dieser Sprachen
zu Ubersetzen. Diese Ubersetzung kann
wahrend des gesamten Verfahrens vor
dem Européischen Patentamt mit der
Anmeldung in der urspringlich einge-
reichten Fassung in Ubereinstimmung
gebracht werden. Wird eine vorge-
schriebene Ubersetzung nicht recht-
zeitig eingereicht, so gilt die Anmel-
dung als zuriickgenommen.

(3) Die Amtssprache des Europdaischen
Patentamts, in der die europdaische
Patentanmeldung eingereicht oder in die
sie [...] Ubersetzt worden ist, ist in allen
Verfahren vor dem Europaischen Patent-
amt [...] als Verfahrenssprache zu
verwenden, soweit in der Ausfiihrungs-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.



Basisvorschlag - Art. 14 -5-

5.

Artikel 14 (4) EPU wurde umformuliert und mit dem derzeitigen Artikel 14 (5) EPU
zusammengefaldt. Da Anmeldungen in Zukunft in jeder Sprache eingereicht werden
kénnen, gelten die besonderen Bestimmungen fir Anmelder aus Vertragsstaaten, in
denen eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Franzdsisch Amtssprache ist,
nicht mehr fur die Einreichung der Anmeldung selbst, sondern nur noch fir spater
eingereichte Schriftstiicke. Die Bestimmung, wonach eine Ubersetzung in der
Verfahrenssprache eingereicht werden muf3, wurde - im Sinne der Angleichung an die
bestehende Regel 1 (1) - gestrichen.
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Geltende Fassung

(4) Die in Absatz 2 genannten Personen
kénnen auch fristgebundene Schriftstiicke
in einer Amtssprache des betreffenden
Vertragsstaats einreichen. Sie missen
jedoch innerhalb einer in der
Ausfiihrungsordnung vorgeschriebenen
Frist eine Ubersetzung in der Verfahrens-
sprache einreichen; in den in der Ausfih-
rungsordnung vorgesehenen Féllen
kénnen sie auch eine Ubersetzung in
einer anderen Amtssprache des Euro-
paischen Patentamts einreichen.

(5) Wird ein Schriftstlick, das nicht zu
den Unterlagen der européischen Patent-
anmeldung gehdrt, nicht in der in diesem
Ubereinkommen vorgeschriebenen
Sprache eingereicht oder wird eine Uber-
setzung, die in diesem Ubereinkommen
vorgeschrieben ist, nicht rechtzeitig
eingereicht, so gilt das Schriftstiick als
nicht eingegangen.

(6) Die européischen Patentanmel-
dungen werden in der Verfahrenssprache
veroffentlicht.

(7) Die europaischen Patentschriften
werden in der Verfahrenssprache verof-
fentlicht; sie enthalten eine Ubersetzung
der Patentanspriiche in den beiden ande-
ren Amtssprachen des Europdaischen
Patentamts.
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Basisvorschlag - Art. 14

Revidierte Fassung

(4) Natdrliche oder juristische
Personen mit Wohnsitz oder Sitz in
einem Vertragsstaat, in dem eine
andere Sprache als Deutsch, Englisch
oder Franzoésisch Amtssprache ist, und
die Angehorigen dieses Staats mit
Wohnsitz im Ausland kdnnen auch
fristgebundene Schriftstlicke in einer
Amtssprache dieses Vertragsstaats
einreichen. Sie missen jedoch nach
MalRgabe der Ausfuhrungsordnung [...]
eine Ubersetzung in einer [...]
Amtssprache des Européischen
Patentamts einreichen. Wird ein
Schriftstiick, das nicht zu den Unterlagen
der europaischen Patentanmeldung
gehort, nicht in der [...] vorgeschriebenen
Sprache eingereicht oder wird eine
vorgeschriebene Ubersetzung nicht
rechtzeitig eingereicht, so gilt das
Schriftstiick als nicht eingereicht.

Gestrichen - In Absatz 4 Uberfuhrt

(5)

(5) Europaische Patentanmeldungen
werden in der Verfahrenssprache
veroffentlicht.

(6) Europaische Patentschriften werden
in der Verfahrenssprache veroffentlicht
und enthalten eine Ubersetzung der
Patentanspriche in den beiden anderen
Amtssprachen des Europaischen Patent-
amts.



Basisvorschlag - Art. 14 -7 -

6. Artikel 14 (8) und (9) EPU werden gestrichen. Die dort aufgefiihrten Angaben
konnen durchaus auch in den Ausfiihrungsvorschriften zu Artikel 129 bzw. 127 EPU

untergebracht werden. Eine gesonderte Erwahnung der Verdoffentlichungen des EPA
und des Registers in Artikel 14 EPU ist tberflissig.
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-8- Basisvorschlag - Art. 14

Geltende Fassung Revidierte Fassung
(8) Inden drei Amtssprachen des (8) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
Européaischen Patentamts werden ordnung zu Uberfuhren

veroffentlicht:
a) das Europaische Patentblatt;
b) das Amtsblatt des Europaischen

Patentamts.
(9) Die Eintragungen in das europai- (9) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
sche Patentregister werden in den drei ordnung zu Uberfuhren

Amtssprachen des Europaischen Patent-
amts vorgenommen. In Zweifelsfallen ist
die Eintragung in der Verfahrenssprache
malf3gebend.
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Basisvorschlag - Art. 16 -9-
ARTIKEL 16 UND 17 EPU, ABSCHNITT | ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 2/98 und CA/PL 10/98; CA/PL PV 6, Nrn. 9 - 41 und
CA/PL PV 7, Nrn. 85 - 90; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. In seiner derzeitigen Fassung beinhaltet das EPU die organisatorische und geogra-
phische Trennung von Recherche und Prifung. Nach den geltenden Artikeln 16 und
17 EPU gehdren die Eingangsstelle und die Recherchenabteilungen zur Zweigstelle
in Den Haag, und Abschnitt | (1) (b) des Zentralisierungsprotokolls sieht vor, daf die
Zweigstelle in Den Haag die Aufgaben tbernimmt, die dem Internationalen Patent-
institut (11B) obliegen. Fir die anderen in Artikel 15 aufgefiihrten Organe des EPA gibt
es keine geographische Zuordnung.

2. Mit Errichtung des Amts wurde vereinbart, dal3 die Recherche von den Recherchen-
prufern der GD 1 in Den Haag und die Sachprifung von den Sachprifern der GD 2 in
Munchen durchgefiihrt werden solle. Diese geographische und sachliche Trennung
von Recherche und Sachprifung war politisch und historisch bedingt, denn die
Papiersammlung der Recherchendokumentation befand sich im ehemaligen 1B in
Den Haag.

3. Nachdem es mit modernen elektronischen Rechercheninstrumenten heute moglich
ist, Recherchen auch in Munchen durchzufiihren, hat das Amt ein Pilotprojekt namens
BEST (Bringing Examination and Search Together) gestartet, das der Qualitats- und
Effizienzsteigerung dienen soll. Im Rahmen dieses Projekts werden sowohl die
Recherche als auch die Sachprifung von demselben Priufer durchgefihrt, der in Den
Haag, Berlin oder Miinchen tatig sein kann. Der Recherchenprifer wird im
BEST-Verfahren nach Stellung des Priifungsantrags als Mitglied der
Prufungsabteilung mit der Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprifung beauftragt.

4. Um die amtsweite Einfuhrung des BEST-Verfahrens in Minchen, Den Haag und
Berlin zu erméglichen, werden Artikel 16 und 17 EPU sowie Abschnitt | des
Zentralisierungsprotokolls dahingehend geéndert, daf? die geographische
Zuordnung der Eingangsstelle und der Recherchenabteilungen zur Zweigstelle
in Den Haag aufgehoben wird.
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Basisvorschlag - Art. 16 -11 -

ARTIKEL 16 EPU

1.
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Die Zuordnung der Eingangsstelle zur Zweigstelle in Den Haag in Artikel 16 EPU
ist aufgehoben worden, damit Aufgaben der Eingangsstelle auch in der Ver-
antwortung der GD 2 in Munchen ausgefihrt werden kénnen und die Bediensteten
der Eingangsstelle, die die Eingangs- und Formalprifung vornehmen, entweder der
GD 1 oder der GD 2 zugewiesen werden kénnen, je nachdem wo die Recherche
durchgefihrt wird.

Entsprechend diesen Uberlegungen und zur Gewahrleistung einer groReren
Flexibilitat beim Ubergang der Zustandigkeit innerhalb des Amts von einer Abteilung
auf eine andere ist die zeitliche Begrenzung der Zustandigkeit der Eingangs-
stelle in Artikel 16 Satz 2 EPU gestrichen worden (s. auch Artikel 18 EPU).

Da nach den Artikeln 92 und 93 EPU in ihrer geanderten Fassung das EPA fiir die
Veroffentlichung der Patentanmeldung und des Recherchenberichts zustandig ist,
wurde auch der letzte Satz von Artikel 16 EPU gestrichen, um bei der Zuteilung
spezifischer Aufgaben des Amts eine grol3ere Flexibilitat zu gewéhrleisten.



Geltende Fassung

Artikel 16
Eingangsstelle

Die Eingangsstelle gehort zur Zweigstelle
in Den Haag. Sie ist fur die Eingangs- und
Formalprifung européischer Patent-
anmeldungen bis zu dem Zeitpunkt
zustandig, zu dem ein Prifungsantrag
gestellt worden ist oder der Anmelder
nach Artikel 96 Absatz 1 erklart hat, daf?
er die Anmeldung aufrechterhélt. Aul3er-
dem obliegt ihr die Veroffentlichung der
europaischen Patentanmeldungen und
europaischen Recherchenberichte.
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Basisvorschlag - Art. 16

Revidierte Fassung

Artikel 16
Eingangsstelle

Die Eingangsstelle [...] ist fur die Ein-
gangs- und Formalprifung europaischer
Patentanmeldungen zustandig [...].



Basisvorschlag - Art. 17 -13 -
ARTIKEL 17 EPU
Erlauterungen

1. Die Zuordnung der Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag in
Artikel 17 EPU ist aufgehoben worden, um Recherchenabteilungen auch am Sitz
des Amts in Minchen einrichten und damit das BEST-Verfahren amtsweit, d. h. in
Minchen, Den Haag und Berlin durchfiihren zu kénnen (siehe Erlauterungen zu
Artikel 16 EPU).

2. Siehe auch das in Artikel 164 EPU vorgeschlagene Personalstandsprotokoll, das
gewabhrleisten soll, daf3 der Anteil des Personalbestands in Den Haag am Gesamt-
personal des Amts von der amtsweiten Einfuhrung des BEST-Verfahrens im wesent-
lichen unberihrt bleibt.
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Geltende Fassung

Artikel 17
Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen gehdren zur
Zweigstelle in Den Haag. Sie sind fur die
Erstellung europaischer Recherchen-
berichte zustandig.
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Basisvorschlag - Art. 17

Revidierte Fassung

Artikel 17
Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen [...] sind fur
die Erstellung europaischer Recherchen-
berichte zustandig.



Basisvorschlag - Art. 18 -15 -
ARTIKEL 18 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 2/98; CA/PL PV 6, Nrn. 28 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 3)

Um groRere Flexibilitat beim Ubergang der Zustandigkeit innerhalb des Amts von
einer Abteilung auf eine andere zu gewahrleisten, wurde der letzte Teil des
Artikels 18 (1) EPU gestrichen. Diese Anderung folgt der Anderung von Artikel 16 EPU.
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Geltende Fassung

Artikel 18
Prufungsabteilungen

(1) Die Prufungsabteilungen sind fur die
Prifung europaischer Patentanmeldun-
gen von dem Zeitpunkt an zustandig, von
dem an die Eingangsstelle nicht mehr
zustandig ist.

(2) Eine Prufungsabteilung setzt sich
aus drei technisch vorgebildeten Prifern
zusammen. Bis zum Erlal3 der Ent-
scheidung Uber die europaische Patent-
anmeldung wird jedoch in der Regel ein
Prufer der Prufungsabteilung mit der
Bearbeitung der Anmeldung beauftragt.
Die mundliche Verhandlung findet vor der
Prufungsabteilung selbst statt. Halt es die
Prufungsabteilung nach Art der Ent-
scheidung fur erforderlich, so wird sie
durch einen rechtskundigen Prfer
erganzt. Im Fall der Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden der
Prifungsabteilung den Ausschlag.
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Basisvorschlag - Art. 18

Revidierte Fassung

Artikel 18
Prufungsabteilungen

(1) Die Prufungsabteilungen sind fur die

Prifung europaischer Patentanmeldun-
gen [...] zustandig [...].

(2) Unverandert



Basisvorschlag - Art. 22 -17 -
ARTIKEL 22 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/00; CA/PL PV 13, Nrn. 65 - 70; CA/PL 31/00, Nr. 31)

1. Die GrolRe Beschwerdekammer soll kiinftig befugt sein, unter den in Artikel 112a
EPU festgelegten Bedingungen tiber Uberpriifungsantrage zu entscheiden. Der
neue Artikel 22 (1) c) EPU erweitert dementsprechend die Zustandigkeit der GroRRen
Beschwerdekammer.

2. Artikel 22 (2) EPU regelt die Zusammensetzung der GroRen Beschwerdekammer,
die im Hinblick auf die von einer Beschwerdekammer oder vom Prasidenten des Amts
vorgelegten Rechtsfragen unverandert bleibt. Es missen aber Mal3nahmen getroffen
werden, die verhindern, dal3 die Arbeit der Grol3en Beschwerdekammer in der
Besetzung von sieben Mitgliedern durch Uberpriifungsantrage blockiert wird.

3. Als erstes ist dafiir zu sorgen, dal3 gleich zu Beginn die eindeutig unzulassigen oder
unbegrundeten Antrage herausgefiltert werden: zu diesem Zweck soll Ausschissen
aus drei Mitgliedern die Befugnis verliehen werden, Uberpriifungsantrage nicht
weiterzuverfolgen, die einstimmig fur unzulassig - insbesondere fir unzureichend
substantiiert - oder fur offensichtlich unbegrindet befunden werden. LaR3t der drei-
kopfige Ausschul’ einen Antrag zu, so entscheidet in einem zweiten Schritt die Grol3e
Beschwerdekammer in der Besetzung von vier Juristen und einem technisch vorge-
bildeten Mitglied Gber ihn. Dal? die Grof3e Beschwerdekammer in der Besetzung von
sieben Mitgliedern zusammentritt, erscheint nicht erforderlich, da es bei solchen
Antrdgen um die Berichtigung von Fehlern in konkreten Einzelféllen geht und nicht
um eine Wegweisung fur die EPA-Praxis wie bei den von einer Beschwerdekammer
oder vom Prasidenten des Amts vorgelegten Rechtsfragen.

4. Satz 2 des revidierten Artikels 22 (2) EPU schafft die Grundlage fiir die in der Aus-
fiihrungsordnung zu regelnde Einsetzung kleinerer Gremien, die in Uberprifungs-
verfahren als Grof3e Beschwerdekammer tatig werden. Es ist beabsichtigt, in der
Ausfihrungsordnung vorzusehen, dal3 ein Ausschufl? der Grol3en
Beschwerdekammer, der sich aus zwei rechtskundigen Mitgliedern und einem
technisch vorgebildeten Mitglied der GroR3en Beschwerdekammer zusammensetzt,
einstimmig eindeutig unzulassige oder unbegriindete Uberpriifungsantrage verwirft.
Wird der Uberpriifungsantrag von dem Ausschuf nicht verworfen, so priift ihn die
Grol3e Beschwerdekammer in der Besetzung von vier rechtskundigen Mitgliedern und
einem technisch vorgebildeten Mitglied der GroRen Beschwerdekammer.

5.  Damit kiinftig die Moglichkeit besteht, auf die mit dem neuen Rechtsmittel gemachten
Erfahrungen zu reagieren, muf3 Flexibilitdt gewahrleistet sein. Deshalb sollte die
Zusammensetzung dieser kleineren Gremien der Grol3en Beschwerdekammer in der
Ausfiihrungsordnung geregelt werden. Ihre Zusammensetzung im Ubereinkommen zu
regeln, wiirde bedeuten, daR ihre Aufgaben, d. h. ihre Funktion innerhalb des Uber-
prufungsverfahrens, ebenfalls im EPU festgeschrieben werden miiten. Hierdurch
wirde der Ausgestaltung des Verfahrens in nicht wiinschenswertem Mal3e vor-
gegriffen.
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Geltende Fassung

Artikel 22
GrolRe Beschwerdekammer

(1) Die GroR3e Beschwerdekammer ist
zustandig fur:

a) Entscheidungen tber Rechtsfragen,
die ihr von den Beschwerdekammern
vorgelegt werden;

b) die Abgabe von Stellungnahmen zu
Rechtsfragen, die ihr vom Prasidenten
des Europaischen Patentamts nach
Artikel 112 vorgelegt werden.

(2) Die Grol3e Beschwerdekammer
beschliel3t in der Besetzung von funf
rechtskundigen Mitgliedern und zwei
technisch vorgebildeten Mitgliedern. Ein

rechtskundiges Mitglied fuhrt den Vorsitz.
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Basisvorschlag - Art. 22
Revidierte Fassung
Artikel 22
Grol3e Beschwerdekammer
(1) Die GroR3e Beschwerdekammer ist
zustandig fur:
a) Unverandert
b) Unverandert
(c) Entscheidungen Uber Antrage auf

Uberpriifung von Beschwerdekammer-
entscheidungen nach Artikel 112a.

(2) InVerfahren nach Absatz 1
Buchstaben a und b setzt sich die
Grol3e Beschwerdekammer aus flnf
rechtskundigen [...] und zwei technisch
vorgebildeten Mitgliedern zusammen. In
Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe c
setzt sich die Grol3e Beschwerdekam-
mer nach MalRgabe der Ausfihrungs-
ordnung aus drei oder funf Mitgliedern
zusammen. Ein rechtskundiges Mitglied
fuhrt den Vorsitz in Verfahren vor der
Grol3en Beschwerdekammer.



Basisvorschlag - Art. 23 -19 -

ARTIKEL 23 EPU

Erlauterungen
(vorbereitende Dokumente: CA/PL 11/98; CA/PL PV 7, Nrn. 91, 92; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 23 (1) EPU bestimmt, daR Mitglieder der GroRen Beschwerdekammer und der
Beschwerdekammern fir einen Zeitraum von finf Jahren ernannt werden und
wahrend dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht enthoben werden kénnen. Der
Prasident und der Verwaltungsrat sind in der Vergangenheit gebeten worden,
Ausnahmeregelungen in Einzelfallen zu treffen, damit Mitglieder der
Beschwerdekammern auch noch nach Vollendung des 65. Lebensjahres bis zum
Ablauf des Ernennungszeitraums tétig sein konnten. Der Verwaltungsrat hat hierzu
wiederholt bekraftigt, dal’ Artikel 54 (1) des Statuts der Beamten des Européaischen
Patentamts (Statut), wonach die Versetzung in den Ruhestand spéatestens mit
Vollendung des 65. Lebensjahres erfolgt, auch auf die Mitglieder der Grol3en
Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern Anwendung findet.

Durch die neue Bestimmung in Absatz 1, Satz 2 soll klargestellt werden, in welchen
Fallen (vgl. Art. 50 a) und c) des Statuts) die Amtszeit der Kammermitglieder vor
Ablauf des jeweiligen Ernennungszeitraums endet.

2. In der deutschen Fassung wurde in Absatz 1, Satz 1 zur Klarstellung der Begriff
"Funktion” in "Amt" geandert. Die englische und franzdsische Fassung bleiben
hiervon unberihrt.

CA/PL 25/00 rev. 1 d

003674769 . / .



Geltende Fassung

Artikel 23
Unabhéngigkeit der Mitglieder der
Kammern

(1) Die Mitglieder der GroRRen
Beschwerdekammer und der
Beschwerdekammern werden fir einen
Zeitraum von funf Jahren ernannt und
kdnnen wahrend dieses Zeitraums ihrer
Funktion nicht enthoben werden, es sei
denn, dal3 schwerwiegende Griinde
vorliegen und der Verwaltungsrat auf
Vorschlag der Grol3en
Beschwerdekammer einen
entsprechenden Beschluf3 faf3t.

(2) Die Mitglieder der Kammern dirfen
nicht der Eingangsstelle, den
Prufungsabteilungen, den
Einspruchsabteilungen oder der
Rechtsabteilung angehdren.

(3) Die Mitglieder der Kammern sind fur
ihre Entscheidungen an Weisungen nicht
gebunden und nur diesem
Ubereinkommen unterworfen.

(4) Die Verfahrensordnungen der
Beschwerdekammern und der Grof3en
Beschwerdekammer werden nach
Mafl3gabe der Ausfiihrungsordnung
erlassen. Sie bedurfen der Genehmigung
des Verwaltungsrats.
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Basisvorschlag - Art. 23
Revidierte Fassung

Artikel 23
Unabhéngigkeit der Mitglieder der
Kammern

(1) Die Mitglieder der GroRRen
Beschwerdekammer und der
Beschwerdekammern werden flr einen
Zeitraum von funf Jahren ernannt und
kénnen wahrend dieses Zeitraums ihres
Amtes nicht enthoben werden, es sei
denn, dal3 schwerwiegende Griinde
vorliegen und der Verwaltungsrat auf
Vorschlag der Grol3en
Beschwerdekammer einen
entsprechenden Beschluf3 faf3t.
Unbeschadet Satz 1 endet die Amtszeit
der Mitglieder der Kammern mit der
Entlassung aus dem Dienst auf ihren
Antrag oder mit Versetzung in den
Ruhestand nach Mal3gabe des Statuts
der Beamten des Europaischen
Patentamts.

(2) Unverandert

(3) Unverandert

(4) Unverandert



Basisvorschlag - Art. 33 -21 -

ARTIKEL 33 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 3/00 + Add. 1 und 2; CA/PL PV 12, Nrn. 11 - 22; CA/PL
PV 13, Nrn. 10 - 19; CA/PL 31/00, Nr. 32)

1.

In der englischen und in der franzésischen Fassung des Artikels 33 (1) EPU sind
einige redaktionelle Anderungen vorgenommen worden, um den Wortlaut in den
drei Amtssprachen so weit wie méglich zu harmonisieren und unndtig lange
Formulierungen zu vermeiden. In Artikel 33 (1) a) EPU ist die nach der Anderung der
Artikel 94 und 95 EPU gegenstandslos gewordene Bezugnahme auf diese Artikel
gestrichen worden.

Daruber hinaus ist ein neuer Absatz 1 b) eingefligt worden, nach dem der Ver-
waltungsrat befugt ist, die materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften des
EPU anzupassen, um ihre Ubereinstimmung mit internationalen Vertragen und
den Rechtsvorschriften der Europaischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des
Patentwesens zu gewahrleisten. Der Verwaltungsrat kann von dieser Befugnis
Gebrauch machen, wenn ein Vertrag, ein Ubereinkommen oder ein Gemeinschafts-
text eine oder mehrere Vorschriften enthélt, die das Patentrecht betreffen (wie z. B.
Teil 11, Abschnitt 5 des Anhangs 1 C (TRIPS-Ubereinkommen) des Ubereinkommens
zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994).

Durch diese neue Befugnis kénnte ein (z. B. in der EU, der WIPO oder der WTO)
bereits erzielter Konsens unmittelbar in das EPU tlbernommen werden, und es
muften keine Revisionskonferenzen mit dem alleinigen Ziel abgehalten werden, das
EPU an die von den meisten oder von allen Vertragsstaaten schon gebilligten
Rechtsvorschriften anzupassen. Im Ubrigen bedurfte es daflr, dalR die geanderte
Fassung eines Artikels des EPU in Kraft treten kann, nicht mehr der nationalen
Ratifikationsverfahren, deren Dauer und Ausgang man nie mit Sicherheit kennt und
deren Scheitern bedeutet, daR ein Staat dem EPU nicht mehr angehért; ein nicht
unerhebliches Risiko wird somit ausgeschaltet, und es kann ein Zeitgewinn in der
GroRRenordnung von mehreren Jahren erzielt werden.

In diesem Zusammenhang sei erwahnt, daf? das am 1. Juni 2000 verabschiedete
neue Patentrechtsabkommen (PLT 2000) in Artikel 16 (1) eine vergleichbare
Bestimmung enthélt, nach der die PLT-Versammlung beschlieen kann, dal3 eine
Revision, Anderung oder Uberarbeitung des PCT auch fiir das Patentrechtsabkom-
men gilt. Artikel 16 (1) PLT lautet wie folgt:

"Vorbehaltlich Absatz 2 gilt jede nach dem 2. Juni 2000 vorgenommene Revision,
Anderung oder Uberarbeitung des Vertrags tiber die internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patentwesens, die mit den Artikeln dieses Abkommens vereinbar
ist, auch fur dieses Abkommen und die Ausfiihrungsordnung, wenn die Versammlung
dies jeweils mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschliel3t."

Die Einzelheiten der Abstimmung und des Inkrafttretens eines Beschlusses nach dem
neuen Artikel 33 (1) b) werden im neuen Artikel 35 (3) EPU geregelt.
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Geltende Fassung

Artikel 33
Befugnisse des Verwaltungsrats in
bestimmten Fallen

(1) Der Verwaltungsrat ist befugt,
folgende Vorschriften zu andern:

a) Die Dauer der in diesem Uberein-
kommen festgesetzten Fristen; dies gilt
fur die in Artikel 94 genannte Frist nur
unter den in Artikel 95 festgelegten
Voraussetzungen,;

b) die Ausfihrungsordnung.

(2) Der Verwaltungsrat ist befugt, in
Ubereinstimmung mit diesem Uberein-
kommen folgende Vorschriften zu
erlassen und zu &ndern:

a) die Finanzordnung;

b) das Statut der Beamten und die
Beschéaftigungsbedingungen fir die
sonstigen Bediensteten des Europé-
ischen Patentamts, ihre Besoldung sowie
die Art der zusatzlichen Vergitung und
die Verfahrensrichtlinien fiir deren
Gewaéhrung;
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Basisvorschlag - A

Revidierte Fassung

Artikel 33
Befugnisse des Verwaltungsrats in
bestimmten Fallen

(1) Der Verwaltungsrat ist befugt,
folgende Vorschriften zu andern:

a) die Dauer der in diesem Uberein-
kommen festgesetzten Fristen [...];

b) die Vorschriften des Zweiten bis
Achten und des Zehnten Teils dieses
Ubereinkommens, um ihre Uberein-
stimmung mit einem internationalen
Vertrag oder den Rechtsvorschriften
der Européaischen Gemeinschaft auf
dem Gebiet des Patentwesens zu
gewahrleisten;

b) wird c) Text unveréandert

(2) - (4) Unveréndert

rt. 33



Basisvorschlag - Art. 33
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-24 - Basisvorschlag - Art. 33

Geltende Fassung Revidierte Fassung

c) die Versorgungsordnung und
Erh6hungen der Versorgungsbezige
entsprechend einer Erhéhung der
Dienstbezlge;

d) die Gebihrenordnung;
e) seine Geschéftsordnung.

(3) Der Verwaltungsrat ist befugt, zu
beschlieRen, dald abweichend von Artikel
18 Absatz 2 die Prufungsabteilungen fur
bestimmte Gruppen von Féllen aus einem
technisch vorgebildeten Prifer bestehen,
wenn die Erfahrung dies rechtfertigt.
Dieser Beschluf3 kann riickgangig
gemacht werden.

(4) Der Verwaltungsrat ist befugt, den
Prasidenten des Europaischen Patent-
amts zu ermachtigen, Verhandlungen
Uber den Abschluf3 von Abkommen mit
Staaten oder zwischenstaatlichen
Organisationen sowie mit Dokumen-
tationszentren, die aufgrund von Ver-
einbarungen mit solchen Organisationen
errichtet worden sind, zu fuhren und diese
Abkommen mit Genehmigung des
Verwaltungsrats fur die Européische
Patentorganisation zu schliel3en.
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Basisvorschlag - Art. 35 -25-
ARTIKEL 35 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: siehe Artikel 33 EPU)

1. Anderungen in Artikel 35 (2) EPU ergeben sich aus der Revision verschiedener
anderer Vorschriften des EPU. So ist in Artikel 35 (2) EPU die Bezugnahme auf die
Artikel 87, 95, 134, 151 (3), 154 (2), 155 (2), 156, 157 (2) bis (4), 160, 162, 163 und
167 EPU gestrichen und statt dessen auf die neuen Artikel 134a, 149a(2), 152 und
153 (7) EPU Bezug genommen.

2. Die Einfiihrung eines neuen Artikels 35 (3) EPU hangt damit zusammen, daR fiir die
dem Verwaltungsrat durch den neuen Artikel 33 (1) b) EPU eingeraumten Befugnisse
eine gesonderte Vorschrift erforderlich ist, die die Annahme und das Inkrafttreten
eines Beschlusses zur Anderung des EPU regelt.

Folgende drei Garantien sind vorgesehen:

- Fur einen BeschluB des Verwaltungsrats nach Artikel 33 (1) b) EPU ist
Einstimmigkeit der Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben, erforderlich
(Artikel 35 (3) Satz 1);

- Bei der Abstimmung mussen alle Vertragsstaaten vertreten sein (Artikel 35 (3)
Satz 2);

- Jeder Vertragsstaat kann innerhalb von 12 Monaten nach Annahme des
Beschlusses im Verwaltungsrat erklaren, dal3 dieser Beschlu3 nicht verbindlich
sein soll, und damit dessen Inkrafttreten verhindern. Diese Frist ermdglicht es
den Vertretern der Vertragsstaaten im Verwaltungsrat, die nationalen
gesetzgebenden Organe zu beteiligen und sich zu vergewissern, dal3 diese der
Anderung zustimmen (Artikel 35 (3) Satz 3).
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Geltende Fassung

Artikel 35
Abstimmungen

(1) Der Verwaltungsrat fal3t seine
Beschliisse vorbehaltlich Absatz 2 mit der
einfachen Mehrheit der vertretenen
Vertragsstaaten, die eine Stimme
abgeben.

(2) Dreiviertelmehrheit der vertretenen
Vertragsstaaten, die eine Stimme abge-
ben, ist fur die Beschlusse erforderlich, zu
denen der Verwaltungsrat nach den
Artikeln 7, 11 Absatz 1, 33, 39 Absatz 1,
40 Absatze 2 und 4, 46, 87, 95, 134, 151
Absatz 3, 154 Absatz 2, 155 Absatz 2,
156, 157 Abséatze 2 bis 4, 160 Absatz 1
Satz 2, 162, 163, 166, 167 und 172 befugt
Ist.

(3) Stimmenthaltung gilt nicht als
Stimmabgabe.
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Basisvorschlag - Art. 35

Revidierte Fassung

Artikel 35
Abstimmungen

(1) Der Verwaltungsrat fal3t seine
Beschlisse vorbehaltlich der Absatze 2
und 3 mit der einfachen Mehrheit der
vertretenen Vertragsstaaten, die eine
Stimme abgeben.

(2) Dreiviertelmehrheit der vertretenen
Vertragsstaaten, die eine Stimme abge-
ben, ist fur die Beschlusse erforderlich, zu
denen der Verwaltungsrat nach den
Artikeln 7, 11 Absatz 1, 33 Absatz 1
Buchstaben a und c und Abséatze 2

bis 4, 39 Absatz 1, 40 Absatze 2 und 4,
46, [...] 134a, 149a Absatz 2, 152 Satz 2,
153 Absatz 7, 166 [...] und 172 befugt ist.

(3) Einstimmigkeit der Vertrags-
staaten, die eine Stimme abgeben, ist
fur die Beschlusse erforderlich, zu
denen der Verwaltungsrat nach Artikel
33 Absatz 1 Buchstabe b befugt ist.
Der Verwaltungsrat fal3t einen
Beschlul3 nur dann, wenn alle Vertrags-
staaten vertreten sind. Ein nach Artikel
33 Absatz 1 Buchstabe b gefaldter
Beschlul? wird nicht wirksam, wenn
innerhalb von 12 Monaten nach dem
Datum des Beschlusses einer der
Vertragsstaaten erklart, dafd dieser
Beschlul3 nicht verbindlich sein soll.

(3) wird (4) Text unverandert



Basisvorschlag - Art. 37 -27 -
KAPITEL V: Allgemeines

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/49/00; CA/F 3/00; CA/74/00, Nrn. 174-179;
CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Inihrem Bericht zur Jahresrechnung fur das Haushaltsjahr 1998 wiesen die Rech-
nungsprufer darauf hin, dal3 die Haushaltsfihrung und Rechnungslegung der
Organisation nicht mit dem Wortlaut des Europaischen Patenttibereinkommens in
Einklang stehen.

2. Dieses Problem ist auf den derzeitigen Wortlaut des Artikels 42 EPU zuriickzufiihren.
Mit dem neuen Artikel 42 EPU werden nun allgemein anerkannte Rechnungs-
legungsgrundsatze als alleinige Grundlage der Haushaltsfihrung und Rechnungs-
legung eingefihrt. Die Artikel 37, 38 und 50 EPU wurden ebenfalls geandert, um
dieser Neuerung und der gegenwartigen Praxis Rechnung zu tragen.

ARTIKEL 37 EPU

1.  Artikel 37 EPU wurde neu gefal3t und erganzt, um ihn der Haushaltsfiihrung, so wie
sie derzeit von der Organisation gehandhabt wird, anzupassen. Als weitere Quellen
fur die Haushaltsfinanzierung sind nun Drittmittel fir bestimmte genau abgegrenzte
Zwecke vorgesehen (neue Buchstaben e und f).
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Geltende Fassung
Kapitel V
Finanzvorschriften

Artikel 37
Deckung der Ausgaben

Die Ausgaben der Organisation werden
gedeckt:

a) durch eigene Mittel der Organi-
sation;
b) durch Zahlungen der Vertrags-

staaten aufgrund der fur die Aufrecht-
erhaltung der europaischen Patente in
diesen Staaten erhobenen Gebihren;

c) erforderlichenfalls durch besondere
Finanzbeitrage der Vertragsstaaten;

d) gegebenenfalls durch die in
Artikel 146 vorgesehenen Einnahmen.
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Basisvorschlag - Art. 37

Revidierte Fassung
Kapitel V
Finanzvorschriften

Artikel 37
Finanzierung des Haushalts

Der Haushalt der Organisation wird
finanziert:

a) - d) Unverandert

e) gegebenenfalls und ausschliel3lich
fur Sachanlagen durch bei Dritten
aufgenommene und durch Grund-
stucke oder Gebaude gesicherte
Darlehen;

f) gegebenenfalls durch Drittmittel fur
bestimmte Projekte.



Basisvorschlag - Art. 38 -29 -
ARTIKEL 38 EPU
Erlauterungen

1. Die Rechnungsprufer empfahlen auch, die Pensionsverpflichtungen der Organisation
in der Jahresrechnung auszuweisen.

2. Im neuen Artikel 38 EPU wird der Pensionsreservefonds nun als zweck-
gebundenes Sondervermdgen der Organisation aufgefuhrt und die Definition der
eigenen Mittel weiter gefal3t.
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Geltende Fassung

Artikel 38
Eigene Mittel der Organisation

Eigene Mittel der Organisation sind das

Aufkommen an Gebdihren, die in diesem
Ubereinkommen vorgesehen sind, sowie
alle sonstigen Einnahmen.
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Basisvorschlag - Art. 38

Revidierte Fassung

Artikel 38
Eigene Mittel der Organisation

Eigene Mittel der Organisation sind:

a) alle Einnahmen aus Gebuhren und
sonstigen Quellen sowie Rucklagen
der Organisation;

b) die Mittel des Pensionsreserve-
fonds, der als zweckgebundenes
Sondervermdgen der Organisation zur
Sicherung ihres Versorgungssystems
durch die Bildung angemessener
Rucklagen dient.



Basisvorschlag - Art. 42 -31-

ARTIKEL 42 EPU

Erlauterungen

1. Der neue Artikel 42 (1) EPU stellt klar, daB der Haushaltsplan auszugleichen und

nach MalRgabe der in der Finanzordnung der Organisation festgelegten allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsatze (GAAP) aufzustellen ist.
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Geltende Fassung

Artikel 42
Haushaltsplan

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben der
Organisation werden fur jedes Haushalts-
jahr veranschlagt und in den Haushalts-
plan eingesetzt. Falls erforderlich, kdnnen
Berichtigungs- und Nachtragshaushalts-
plane festgestellt werden.

(2) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen
und Ausgaben auszugleichen.

(3) Der Haushaltsplan wird in der
Rechnungseinheit aufgestellt, die in der
Finanzordnung bestimmt wird.
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Basisvorschlag - Art. 42

Revidierte Fassung

Artikel 42
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan der Organisation
ist auszugleichen. Er wird nach
MalRgabe der in der Finanzordnung
festgelegten allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsatze aufge-
stellt. Falls erforderlich, kénnen Berichti-
gungs- und Nachtragshaushaltsplane
festgestellt werden.

(2) Gestrichen

(3) wird (2) - Text unverandert



Basisvorschlag - Art. 50 -33-
ARTIKEL 50 EPU
Erlauterungen

1. Die englische Fassung des Artikels 50 ¢) EPU wurde an den Wortlaut in den
anderen Amtssprachen angepal3t.

2. Der neue Artikel 50 g) EPU greift die in den Artikeln 38 und 42 EPU
vorgenommenen Anderungen auf.
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Geltende Fassung

Artikel 50
Finanzordnung

Die Finanzordnung bestimmt insbeson-
dere:

a) die Art und Weise der Aufstellung
und Ausfuhrung des Haushaltsplans
sowie der Rechnungslegung und Rech-
nungsprafung;

b) die Art und Weise sowie das
Verfahren, nach denen die in Artikel 37
vorgesehenen Zahlungen und Beitrage
sowie die in Artikel 41 vorgesehenen
Vorschisse von den Vertragsstaaten der
Organisation zur Verfigung zu stellen
sind;

c) die Vorschriften tber die Verant-
wortung der Anweisungsbefugten und der
Rechnungsfihrer sowie die entsprechen-
den KontrollmalRnahmen;

d) die Satze der in den Artikeln 39, 40
und 47 vorgesehenen Zinsen;

e) die Art und Weise der Berechnung
der nach Artikel 146 zu leistenden
Beitrage;

f)  Zusammensetzung und Aufgaben
eines Haushalts- und Finanzausschus-
ses, der vom Verwaltungsrat eingesetzt
werden soll.
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Basisvorschlag - Art. 50

Revidierte Fassung

Artikel 50
Finanzordnung

Die Finanzordnung bestimmt insbeson-
dere:

a) - f) Unverandert

g) die dem Haushaltsplan und den
jahrlichen Finanzausweisen zugrunde
zu legenden allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsatze.



Basisvorschlag - Art. 51 -35-
ARTIKEL 51 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/00; CA/PL PV 13, Nrn. 25 - 30; CA/PL 31/00, Nr. 7)

1. Das Gebuhrensystem nach dem Ubereinkommen ist nicht ganz stimmig und wenig
transparent. Einige Gebuhren sind samt der zugehorigen Fristen und der Rechts-
folgen einer nicht fristgerechten Entrichtung im Ubereinkommen selbst verankert.
Andere Verfahrensgebuhren sind einschlief3lich der Rechtsfolgen einer nicht frist-
gerechten Entrichtung im Ubereinkommen aufgefiihrt, wahrend die zugehérigen
Zahlungsfristen durch die Ausfiihrungsordnung geregelt werden. In wieder anderen
Fallen sind Verfahrensgebihren ebenso wie die zugehdrigen Fristen und die Rechts-
folgen eines Fristversdumnisses nur in der Ausfiihrungsordnung zu finden.

2. Artikel 51 EPU wird daher geandert, um Schliissigkeit und Systematik hinsichtlich
der Gebuhrenvorschriften zu verbessern und dadurch die Transparenz des
Ubereinkommens zu erhéhen.

Zum einen sieht der neue Artikel 51 (1) EPU eine allgemeine Bestimmung vor, die es
dem EPA erlaubt, Gebiihren zu erheben, da das Ubereinkommen eine solche derzeit
nicht enthalt.

Zum anderen werden mit dem neuen Artikel 51 (2) EPU die Fristen fiir die Zahlung
von Gebuhren in die Ausfuhrungsordnung tberfuhrt. Die beiden einzigen
Ausnahmen sind die Fristen fir die Entrichtung der Einspruchs- und der
Beschwerdegebiihr (Artikel 99 und 108 EPU), die im Ubereinkommen verbleiben.

Die H6he der Gebihren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind, verbleiben
nach dem neuen Artikel 51 (4) EPU in der Gebiihrenordnung.

3. Somit gibt es nur noch zwei Arten von GebUihren: einerseits die im Ubereinkommen
selbst vorgesehenen Gebluhren, fir die die Rechtsfolgen einer nicht fristgerechten
Entrichtung im Ubereinkommen verbleiben, und andererseits die in der
Ausfiihrungsordnung vorgesehenen Gebuhren, fur die auch die Rechtsfolgen einer
Fristversaumnis in der Ausfiihrungsordnung geregelt sind (neuer Artikel 51 (3) EPU).
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Geltende Fassung

Artikel 51
Gebuhrenordnung

Die Gebiuhrenordnung bestimmt insbe-
sondere die Hohe der Gebihren und die

Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.
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Basisvorschlag - Art. 51
Revidierte Fassung

Artikel 51
Gebuhren

(1) Das Européaische Patentamt kann
Gebiihren fur die nach diesem Uberein-
kommen durchgefihrten amtlichen
Aufgaben und Verfahren erheben.

(2) Fristen fur die Entrichtung von
Gebuhren, die nicht bereits im Uber-
einkommen bestimmt sind, werden in
der Ausfuhrungsordnung festgelegt.

(3) Sieht die Ausfuhrungsordnung vor,
dal’ eine Gebuhr zu entrichten ist, so
werden dort auch die Folgen ihrer nicht
rechtzeitigen Entrichtung festgelegt.

(4) Die Gebuhrenordnung bestimmt
insbesondere die Hohe der Gebilhren
und die Art und Weise, wie sie zu ent-
richten sind.



Basisvorschlag - Art. 52 -37 -
ARTIKEL 52 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/99; CA/PL PV 9, Nrn. 24 - 27; CA/PL 31/00, Nr. 33)

1. Artikel 52 (1) EPU wird an Artikel 27 (1) Satz 1 des TRIPS-Ubereinkommens
angepaldt, um die "Technik" in der grundlegenden Bestimmung des materiellen
europaischen Patentrechts zu verankern, den Anwendungsbereich des EPU klar zu
umreil3en und augenfallig zum Ausdruck zu bringen, dal3 der Patentschutz grund-
satzlich technischen Erfindungen aller Art offensteht.

2. Angesichts der Neufassung von Artikel 52(1) EPU stellt sich die Frage, ob weiterhin
ein Bedurfnis fir die Bestimmungen in Artikel 52(2) und (3) EPU besteht, wonach die
dort genannten Gegenstande oder Tatigkeiten nicht als Erfindungen anzusehen sind.

Beiter Konsens besteht jedenfalls dariiber, dald Computerprogramme in

Artikel 52 (2) c) EPU gestrichen werden. Das EPA und seine Beschwerdekammern
haben das EPU stets so ausgelegt und angewendet, daR diese Ausnahmevorschrift
einen angemessenen Schutz fur softwarebezogene Erfindungen, also Erfindungen,
die ein Computerprogramm zum Gegenstand haben oder einschliel3en, in keiner
Weise verhindert. Jingere Entscheidungen der Beschwerdekammern (s. T 1173/97 -
Computerprogrammprodukt/IBM, ABI. EPA 1999, 609) haben bestatigt, daf?
Computerprogramme, die einen technischen Effekt bewirken, in der Regel
patentierbare Gegenstande sind. Die geltende Ausnahmevorschrift ist damit de facto
tberholt.

3. Wahrend die Streichung der Computerprogramme einhellig befirwortet wird, hat sich
bisher kein klares Meinungsbild ergeben, wie mit Artikel 52(2) und (3) EPU im
tbrigen verfahren werden soll. Diese Bestimmungen sind daher in eckigen Klammern
in den Basisvorschlag aufgenommen worden.
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Geltende Fassung

Artikel 52
Patentfahige Erfindungen

(1) Europaische Patente werden fur
Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen und
gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinn des
Absatzes 1 werden inshesondere nicht
angesehen:

a) Entdeckungen sowie wissenschaft-
liche Theorien und mathematische
Methoden;

b) &sthetische Formschopfungen;

c) Plane, Regeln und Verfahren fir
gedankliche Tatigkeiten, fr Spiele oder
fur geschatftliche Tatigkeiten sowie

Programme fir Datenverarbeitungs-
anlagen;

d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfahigkeit
der in dieser Vorschrift genannten Gegen-
stande oder Tatigkeiten nur insoweit
entgegen, als sich die europaische
Patentanmeldung oder das europaische
Patent auf die genannten Gegenstande
oder Tatigkeiten als solche bezieht.
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Basisvorschlag - Art. 52

Revidierte Fassung

Artikel 52
Patentfahige Erfindungen

(1) Europaische Patente werden flr
Erfindungen auf allen Gebieten der
Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhen
und gewerblich anwendbar sind.

[(2) Als Erfindungen im Sinn des
Absatzes 1 werden inshesondere nicht
angesehen:

a) Entdeckungen sowie wissenschaft-
liche Theorien und mathematische
Methoden;

b) &sthetische Formschopfungen;
c) Plane, Regeln und Verfahren fir

gedankliche Tatigkeiten, fr Spiele oder
fur geschaftliche Tatigkeiten [...];

d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfahigkeit
der in dieser Vorschrift genannten Gegen-
stande oder Tatigkeiten nur insoweit
entgegen, als sich die europaische
Patentanmeldung oder das europaische
Patent auf die genannten Gegenstande
oder Tatigkeiten als solche bezieht.]



Basisvorschlag - Art. 52 -39 -

4.
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Eine knappe Mehrheit der Delegationen im Ausschul3 "Patentrecht” tritt dafur ein,
diese Bestimmungen im Ubereinkommen zu belassen, da es sich um Kernelemente
des europdaischen Patentrechts handele.

Einige Delegationen im Ausschuf und das EPA (vgl. CA/PL 6/99) sprechen sich daftr
aus, Artikel 52(2) und (3) ersatzlos zu streichen.

Es entspricht langer europaischer Rechtstradition, daf} der Patentschutz
Schopfungen auf dem Gebiet der Technik vorbehalten ist. Die Neufassung von Artikel
52(1) EPU bringt dies nun klar zum Ausdruck. Um patentfahig zu sein, muR der
beanspruchte Gegenstand "technischen Charakter" aufweisen oder - etwas praziser
umschrieben - eine "Lehre zum technischen Handeln" zum Gegenstand haben, d. h.
eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit
bestimmten technischen Mitteln zu l6sen. Dieses Verstandnis des Erfindungsbegriffs
liegt auch der Erteilungspraxis des EPA und der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern zugrunde. Die in Artikel 52(2) EPU genannten Gegenstande
und Verfahren sind lediglich Beispiele fir nicht technische "Erfindungen”, die auch
dann nicht patentierbar wéren, gabe es die Vorschrift nicht. Zugleich werden mit der
Streichung von Artikel 52(2) und (3) EPU die mit allen Ausnahmevorschriften
verbundenen Auslegungsprobleme vermieden. Es sollte daher Rechtssprechung und
Amtspraxis Uberlassen werden festzustellen, ob ein als Erfindung beanspruchter
Gegenstand technischen Charakter aufweist, und den Erfindungsbegriff im Lichte der
technischen Entwicklung und dem jeweiligen Erkenntnisstand entsprechend
sachgerecht weiter zu entwickeln.

Eine vermittelnde, von mehreren Delegationen beflrwortete Lésung besteht darin,
Artikel 52 (2) und (3) EPU in die Ausfiihrungsordnung zu uberfiihren. Auch dort waren
diese Bestimmungen fur das EPA, die Beschwerdekammern, nationale Gerichte und
Behorden ebenso verbindlich, wie sie es derzeit im Ubereinkommen selbst sind. Die
Uberfiihrung in die Ausfiihrungsordnung wiirde es jedoch erleichtern, diese
Vorschriften bei Bedarf an rechtliche, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen
anzupassen.

Artikel 52 (4) EPU wird gestrichen und in Artikel 53 EPU Uberfuhrt (s.
Erlauterungen zu Artikel 53 ¢) EPU).



Geltende Fassung

(4) Verfahren zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Korpers
und Diagnostizierverfahren, die am
menschlichen oder tierischen Korper
vorgenommen werden, gelten nicht als
gewerblich anwendbare Erfindungen im
Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht fur
Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder
Stoffgemische, zur Anwendung in einem
der vorstehend genannten Verfahren.
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Basisvorschlag - Art. 52

Revidierte Fassung

(4) Gestrichen - In Artikel 53 als neuer
Buchstabe c) Gberfihrt



Basisvorschlag - Art. 53 -41 -

ARTIKEL 53 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/99; CA/PL PV 9, Nrn. 32 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 34)

1.

Artikel 53 a) EPU ist an Artikel 27(2) des TRIPS-Ubereinkommens und

Artikel 6(1) der Richtlinie 98/44/EG Uber den rechtlichen Schutz biotechnologischer
Erfindungen anzugleichen. Das TRIPS-Ubereinkommen und die EG-Richtlinie
schlieRen nur diejenigen Erfindungen von der Patentierung aus, deren "gewerbliche
Verwertung" zum Schutz der 6ffentlichen Ordnung oder der guten Sitten verhindert
werden muR. Die Worte "Veroffentlichung oder” sind daher im Artikel 53 a) EPU
gestrichen worden. Die Praxis des EPA bliebe von dieser Streichung unberthrt.

Die franzdsische Fassung des Artikels 53 a) EPU wurde redaktionell an die
deutsche Fassung angeglichen. In der deutschen Fassung von Artikel 53 b) EPU
ist der Begriff "Tierarten" in Anpassung an die EG-Richtlinie und Regel 23c (b) EPU
durch den zutreffenden Begriff "Tierrassen™ ersetzt worden.

Zusatzlich zu den beiden in Artikel 53 a) und b) EPU bereits genannten Ausnahmen
von der Patentierbarkeit ist auch der bisher in Artikel 52 (4) EPU verankerte
Ausschlul? von Behandlungs- und Diagnostizierverfahren aufgenommen.
Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung sind - obgleich es sich
um Erfindungen handelt - vom Patentschutz ausgeschlossen, weil ihnen die
gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen wird. Da Behandlungs- und
Diagnostizierverfahren jedoch in erster Linie aus Grinden des o6ffentlichen Gesund-
heitswesens von der Patentierbarkeit ausgenommen sind, sollte nicht mehr mit der
fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit argumentiert werden. Es erscheint daher
angebracht, auch diese Erfindungen unter den Ausnahmen von der Patentierbarkeit
aufzufuihren und damit die drei vom Patentschutz ausgeschlossenen Kategorien in
Artikel 53 a), b) und ¢) EPU zusammenzufiihren.

Fur die Uberfiihrung des Artikels 52 (4) EPU in den neuen Artikel 53 ¢) EPU spricht
auch die in Artikel 27 (3) a) TRIPS eingeraumte Moglichkeit, "diagnostische, thera-
peutische und chirurgische Verfahren fur die Behandlung von Menschen oder Tieren
von der Patentierbarkeit ausschlieBen" zu kénnen. Damit wiirde das EPU dem
TRIPS-Ubereinkommen angeglichen.

Der Wortlaut des Artikels 52 (4) EPU wird ohne inhaltliche Anderung in den neuen
Artikel 53 c) EPU uberfuhrt. Dies hat keine Auswirkungen darauf, wie das EPA
diese Erfindungen in der Praxis behandelt.
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Geltende Fassung

Artikel 53
Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Européische Patente werden nicht erteilt
fur:

a) Erfindungen, deren Veroffentlichung
oder Verwertung gegen die offentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstol3en
wurde; ein solcher Verstol3 kann nicht
allein aus der Tatsache hergeleitet
werden, daf3 die Verwertung der Erfin-
dung in allen oder einem Teil der Ver-
tragsstaaten durch Gesetz oder Ver-
waltungsvorschrift verboten ist;

b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie
fur im wesentlichen biologische Verfahren
zur Zuchtung von Pflanzen oder Tieren;
diese Vorschrift ist auf mikrobiologische
Verfahren und auf die mit Hilfe dieser
Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht
anzuwenden.

(vgl. geltende Art. 52 (4):

(4) Verfahren zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kdrpers und
Diagnostizierverfahren, die am
menschlichen oder tierischen Kdrper
vorgenommen werden, gelten nicht als
gewerblich anwendbare Erfindungen im
Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht far
Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder
Stoffgemische, zur Anwendung in einem
der vorstehend genannten Verfahren).
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Basisvorschlag - Art. 53
Revidierte Fassung

Artikel 53
Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Européische Patente werden nicht erteilt
fur:

a) Erfindungen, deren [...] gewerb-
liche Verwertung gegen die 6ffentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstol3en
wurde; ein solcher Verstol3 kann nicht
allein aus der Tatsache hergeleitet
werden, daf3 die Verwertung [...] in allen
oder einigen Vertragsstaaten durch
Gesetz oder Verwaltungsvorschrift
verboten ist;

b) Pflanzensorten oder Tierrassen
sowie fur im wesentlichen biologische
Verfahren zur Zichtung von Pflanzen
oder Tieren; diese Vorschrift ist auf mikro-
biologische Verfahren und auf die mit
Hilfe dieser Verfahren gewonnenen
Erzeugnisse nicht anzuwenden;

c) Verfahren zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Korpers
und Diagnostizierverfahren, die am
menschlichen oder tierischen Korper
vorgenommen werden [...]. Dies gilt nicht
fur Erzeugnisse, insbesondere Stoffe
oder Stoffgemische, zur Anwendung in
einem der vorstehend genannten
Verfahren.



Basisvorschlag - Art. 54 -43 -
ARTIKEL 54(4) EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/99; CA/PL PV 10, Nrn. 19 - 21; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Um Doppelpatentierungen auszuschlief3en, gelten europaische Patentanmeldungen,
die einen friheren Anmelde- bzw. Prioritatstag haben als eine zweite européische
Patentanmeldung, aber erst an oder nach dem Anmeldetag dieser zweiten Anmel-
dung veroffentlicht werden, nach Artikel 54 (3) EPU fur die Zwecke der Neuheits-
prufung dieser zweiten Patentanmeldung als Stand der Technik. Artikel 54 (4) EPU
beschrénkt diese Wirkung auf das zur Vermeidung einer Rechtskollision erforderliche
Minimum, d. h. auf diejenigen Vertragsstaaten, die in der friilheren und in der spateren
Anmeldung benannt sind.

2. Urspriunglich mufdten die Vertragsstaaten bei der Einreichung der europaischen
Anmeldung benannt und die Benennungsgebiihren nach Artikel 79 (2) EPU schon vor
der Veroffentlichung der Anmeldung entrichtet werden, so dal® der Stand der Technik
nach Artikel 54 (3) EPU fur jeden Vertragsstaat zum Zeitpunkt der Veréffentlichung
der zweiten Anmeldung feststellbar war.

3.  Seit der Gebihrenreform von 1997 sind in eingereichten Anmeldungen samtliche
Vertragsstaaten benannt und die Benennungsgebuihren innerhalb von 6 Monaten
nach dem Hinweis auf die Veroffentlichung des europaischen Recherchenberichts
fallig. Nach Regel 23a gilt eine europaische Patentanmeldung fur einen bestimmten
Vertragsstaat nur dann als Stand der Technik nach Artikel 54 (4) EPU, wenn die
Benennungsgebuihr wirksam entrichtet worden ist. Dadurch verschiebt sich der
Zeitpunkt, zu dem der Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU festgestellt werden
kann, um mindestens 6 Monate nach der Veréffentlichung der Anmeldung, was zu
Rechtsunsicherheit und logistischen Problemen fihrt, weil eine Anmeldung
erteilungsreif sein kénnte, bevor der einschlagige Stand der Technik nach
Artikel 54 (3) EPU ermittelt werden kann.

4. 1999 wurde eine Obergrenze fir die Zahlung von Benennungsgebihren eingefihrt,
wodurch bei Zahlung von 7 Benennungsgebtihren alle 19 Vertragsstaaten als wirk-
sam benannt gelten. Mittlerweile werden in den meisten Anmeldungen séamtliche
EPU-Vertragsstaaten benannt, wodurch sich die Zahl der Falle, in denen Artikel 54
(4) EPU dem Anmelder Vorteile bringt, deutlich verringert hat.

5.  Folglich wird Artikel 54 (4) EPU gestrichen, so daR jede europaische Patentanmel-
dung, die unter Artikel 54 (3) EPU fallt, zum Zeitpunkt ihrer Veroffentlichung fir samt-
liche Vertragsstaaten des EPU zum Stand der Technik gehort und die durch die
Gebiihrenreform von 1997 bedingte Problematik ausgeraumt wird. Regel 87 EPU wird
entsprechend geandert und Regel 23a EPU gestrichen.
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Geltende Fassung

Artikel 54
Neuheit

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie
nicht zum Stand der Technik gehort.

(2) Den Stand der Technik bildet alles,
was vor dem Anmeldetag der européi-
schen Patentanmeldung der Offentlichkeit
durch schriftliche oder mindliche
Beschreibung, durch Benutzung oder in
sonstiger Weise zugénglich gemacht
worden ist.

(3) Als Stand der Technik gilt auch der
Inhalt der européischen Patentanmel-
dungen in der urspriinglich eingereichten
Fassung, deren Anmeldetag vor dem in
Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst
an oder nach diesem Tag nach Artikel 93
veroffentlicht worden sind.

(4) Absatz 3 ist nur insoweit anzuwen-
den, als ein fur die spatere européische
Patentanmeldung benannter Vertrags-
staat auch fur die verdffentlichte frihere
Anmeldung benannt worden ist.
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(1)

(2)

3)

(4)

Basisvorschlag - Art. 54

Revidierte Fassung

Artikel 54
Neuheit

Unverandert

Unverandert

Unverandert

Gestrichen



Basisvorschlag - Art. 54 - 45 -
ARTIKEL 54 (5) EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 4/00 + Info 2/PL 12; CA/PL PV 12, Nrn. 23 - 31;
Info 2/PL 14; CA/PL 31/00, Nr. 39)

1. Nach Artikel 54 (5) EPU wird als "Kompensation" fiir den Patentierungsausschluf
medizinischer Verfahren nach Artikel 52 (4) Satz 1 EPU bekannten Stoffen oder Stoff-
gemischen Neuheit zuerkannt, sofern sie zur erstmaligen Anwendung in einem
solchen medizinischen Verfahren bestimmt sind. Diese gesetzlich anerkannte
Neuheit der "ersten medizinischen Indikation" hat die Grol3e Beschwerdekammer auf
jede weitere medizinische Indikation in der sogenannten "schweizerischen
Anspruchsform™ ausgedehnt, d.h. auf einen Anspruch, "der auf die Verwendung eines
Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels fur eine bestimmte
neue therapeutische Anwendung gerichtet ist” (G 1/83, "zweite medizinische
Indikation/BAYER", ABI. EPA 1985,60; Rechtsauskunft des schweizerischen
Bundesamtes fur geistiges Eigentum vom 30. Mai 1984 (ABI. EPA 1984, 581).

2. Nationale Gerichte und Beschwerdeabteilungen der Patentdmter der Vertragsstaaten
sind dieser Entscheidung im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung
Uberwiegend gefolgt (UK High Court of Justice, "Zweite medizinische Indikation/
WYETH and SCHERING", ABI. EPA. 1986, 175; NL Octrooiraad, Afdeling van
Beroep, [Beschwerdeabteilung des Patentamts], "zweite medizinische Indikation/NL",
ABI. EPA 1988, 405; SE Patentbesvarsratten, [Patentbeschwerdegericht],
"Hydropyridin/SE", ABI. EPA 1988, 198; FR Cour de Cassation, "Alfuzosin”, ABI. EPA
1995, 252). Die Cour de Cassation hat die Patentierbarkeit der "zweiten
medizinischen Indikation" jedoch wohl generell verneint. Der Octrooiraad hat im
konkreten Fall das Patent nicht gewahrt. Der UK High Court hat spater erhebliche
Zweifel an der Neuheit von Ansprichen der "schweizerischen Anspruchsform”
geéulRert (Bristol-Myers Squibb Co. v. Baker Norton Pharmaceuticals Inc., R.P.C.
1999, 253).

3.  Mit der Anderung von Artikel 54 (5) EPU (jetzt Absatz 4) wird diese Rechts-
unsicherheit beseitigt. Es wird damit unmif3verstéandlich jeder weiteren neuen
medizinischen Indikation eines bereits als Arzneimittel bekannten Stoffes oder
Stoffgemisches in gleicher Weise zweckgebundener Stoffschutz erméglicht wie einer
ersten medizinischen Indikation. Fur die weiteren Indikationen ist dieser Schutz dem
aus der "schweizerischen Anspruchsform" gleichwertig.

4. Die Gleichstellung der ersten und jeder weiteren medizinischen Indikation in der
Frage der Neuheit muf3 keinen Einflu3 auf die Breite der Anspriiche fir die erste
medizinische Indikation haben. Bisher hat die Rechtsprechung der
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Geltende Fassung

(5) Gehoren Stoffe oder Stoffgemische
zum Stand der Technik, so wird ihre
Patentfahigkeit durch die Absatze 1 bis 4
nicht ausgeschlossen, sofern sie zur
Anwendung in einem der in Artikel 52
Absatz 4 genannten Verfahren bestimmt
sind und ihre Anwendung zu einem dieser
Verfahren nicht zum Stand der Technik
gehort.
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Basisvorschlag - Art. 54

Revidierte Fassung

(4) Ist der Gegenstand der Erfindung
ein Stoff oder Stoffgemisch zur Anwen-
dung in einem der in Artikel 53c)
genannten Verfahren, so gilt der Stoff
oder das Stoffgemisch unbeschadet
der Absatze 2 und 3 als neu, wenn
diese Anwendung nicht zum Stand der
Technik gehort.



Basisvorschlag - Art. 54 -47 -

Beschwerdekammern und ihr folgend das Amt fur die erste medizinische Indikation
einen umfassenden Arzneimittelanspruch gewahrt, d.h. fir eine generelle
therapeutische Zweckbestimmung, z.B. "als pharmazeutischer Wirkstoff", "als
Therapeutikum” oder "als Arzneimittel”, auch wenn in der Anmeldung nur eine
spezifische Anwendung offenbart worden ist (vgl. T 128/82, "Pyrrolidin-Derivate/
HOFFMANN-LA ROCHE", ABI. EPA, 1984, 164; T 36/83, "Thenoyl-peroxid/
ROUSSEL-UCLAF", ABI. EPA, 1986, 295). Diese Breite der Ansprtiche der ersten
medizinischen Indikation ist durch die derzeitige Fassung von Artikel 54 (5) EPU
weder geboten noch verboten. Auch die Neufassung dieser Bestimmung enthélt
insoweit weder ein Gebot noch ein Verbot, so dal? die Frage der zulassigen Breite
der Anspriiche fiur die erste medizinische Indikation weiter der Rechtsprechung
Uberlassen bleibt.

5. Im Ubrigen ist die Bestimmung redaktionell Giberarbeitet worden. Die Neufassung
bringt klar zum Ausdruck, daf3 es sich bei dieser Vorschrift um eine Neuheitsfiktion
handelt, die die sonstigen Voraussetzungen der "Patentierbarkeit” unberthrt 1&i3t. Die
Streichung von Artikel 54 (4) EPU und die Ubernahme von Artikel 52 (4) EPU in
Artikel 53 ¢) EPU ist ebenfalls beriicksichtigt.
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Basisvorschlag - Art. 61 -49 -
ARTIKEL 61 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 32 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 8)

1. Artikel 61 EPU regelt, welche Rechtsbehelfe zur Verfiigung stehen, wenn einer
Person, die nicht der Anmelder ist, von einem nationalen Gericht der Anspruch auf
Erteilung eines europaischen Patents zugesprochen wird. In Artikel 61 (1) EPU sind
verschiedene Voraussetzungen fur die Inanspruchnahme dieser Rechtsbehelfe fest-
gelegt.

2. Im Sinne der generellen Straffung des Ubereinkommens werden die in Artikel 61 (1)
EPU genannten Voraussetzungen in die Ausfiihrungsordnung tiberfiihrt; dem Artikel
wird ein ausdricklicher Verweis auf die Ausfihrungsordnung hinzugeftigt. Dadurch
wird die Ermachtigungsklausel in Artikel 61 (3) EPU (iberfliissig, der dementspre-
chend gestrichen wird.

3. Artikel 61 (2) EPU wird durch die Aufnahme des Hinweises auf Buchstabe b lediglich
préazisiert.
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Geltende Fassung

Artikel 61
Anmeldung européischer Patente
durch Nichtberechtigte

(1) Wird durch rechtskréftige Entschei-
dung der Anspruch auf Erteilung eines
europaischen Patents einer in Artikel 60
Absatz 1 genannten Person, die nicht der
Anmelder ist, zugesprochen, so kann
diese Person, sofern das europaische
Patent noch nicht erteilt worden ist, inner-
halb von drei Monaten nach Eintritt der
Rechtskraft der Entscheidung in bezug
auf die in der europaischen Patentan-
meldung benannten Vertragsstaaten, in
denen die Entscheidung ergangen oder
anerkannt worden ist oder aufgrund des
diesem Ubereinkommen beigefiigten
Anerkennungsprotokolls anzuerkennen
ISt,

a) die europaische Patentanmeldung
an Stelle des Anmelders als eigene
Anmeldung weiterverfolgen,

b) eine neue europaische Patentan-
meldung fur dieselbe Erfindung
einreichen oder

c) beantragen, dal die europaische
Patentanmeldung zuriickgewiesen wird.

(2) Auf eine nach Absatz 1 eingereichte
neue europaische Patentanmeldung ist
Artikel 76 Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

(3) Das Verfahren zur Durchfihrung des
Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse
fur eine nach Absatz 1 eingereichte neue
europaische Patentanmeldung und die
Frist zur Zahlung der Anmeldegebdihr, der
Recherchengebihr und der Benennungs-
gebuihren fur die neue Anmeldung sind in
der Ausfuhrungsordnung vorgeschrieben.
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Basisvorschlag - Art. 61
Revidierte Fassung

Artikel 61
Anmeldung européischer Patente
durch Nichtberechtigte

(1) Wird durch rechtskréftige Entschei-
dung der Anspruch auf Erteilung des
europaischen Patents einer [...] Person,
die nicht der Anmelder ist, zugesprochen,
so kann diese Person [...] nach Mal3gabe
der Ausfuhrungsordnung

a) die europaische Patentanmeldung
an Stelle des Anmelders als eigene
Anmeldung weiterverfolgen,

b) eine neue européische
Patentanmeldung fur dieselbe Erfindung
einreichen oder

c) beantragen, dal die europaische
Patentanmeldung zuriickgewiesen wird.

(2) Auf eine nach Absatz 1 Buch-
stabe b eingereichte neue europaische
Patentanmeldung ist Artikel 76 Absatz 1
entsprechend anzuwenden.

(3) Gestrichen - Siehe revidierte
Fassung von Absatz 1



Basisvorschlag - Art. 65 -51 -
ARTIKEL 65 EPU

Erlauterungen
(vorbereitende Dokumente: CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL PV 13, Nr. 135; CA/PL 31/00,

Nr. 9)

1. Die Anderung von Artikel 65 (1) EPU beriicksichtigt die im Rahmen des neuen
Beschrankungsverfahrens (vgl. unten Art. 105 a - 105 c) vom EPA zu veroffent-
lichende "geanderte européische Patentschrift". Jeder Vertragsstaat kann damit
die Einreichung einer Ubersetzung der geanderten europaischen Patentschrift
vorschreiben und die Nichtbeachtung einer solchen Bestimmung nach
Artikel 65 (3) EPU sanktionieren.

2. Ferner ist Artikel 65 (1) und (2) EPU redaktionell vereinfacht worden. Eine Bezug-
nahme auf den "Anmelder" erscheint unndétig und irrefihrend.
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Geltende Fassung

Artikel 65
Ubersetzung der europdaischen
Patentschrift

(1) Jeder Vertragsstaat kann fur den
Fall, dal3 die Fassung, in der das Euro-
paische Patentamt fiir diesen Staat ein
européaisches Patent zu erteilen oder in
geanderter Fassung aufrechtzuerhalten
beabsichtigt, nicht in einer seiner Amts-
sprachen vorliegt, vorschreiben, daf3 der
Anmelder oder Patentinhaber bei der
Zentralbehorde fir den gewerblichen
Rechtsschutz eine Ubersetzung der
Fassung nach seiner Wahl in einer der
Amtssprachen dieses Staats, oder, soweit
der betreffende Staat die Verwendung
einer bestimmten Amtssprache vorge-
schrieben hat, in dieser Amtssprache
einzureichen hat. Die Frist fur die Einrei-
chung der Ubersetzung endet drei
Monate, nachdem der Hinweis auf die
Erteilung des européischen Patents oder
die Aufrechterhaltung des europaischen
Patents in gedndertem Umfang im
Européischen Patentblatt
bekanntgemacht worden ist, sofern nicht
der betreffende Staat eine langere Frist
vorschreibt.

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine
Vorschrift nach Absatz 1 erlassen hat,
kann vorschreiben, dal3 der Anmelder
oder Patentinhaber innerhalb einer von
diesem Staat bestimmten Frist die Kosten
fur eine Veroffentlichung der Ubersetzung
ganz oder teilweise zu entrichten hat.

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorschrei-
ben, daf3 im Fall der Nichtbeachtung einer
aufgrund der Absétze 1 und 2 erlassenen
Vorschrift die Wirkungen des
europdaischen Patents in diesem Staat als
von Anfang an nicht eingetreten gelten.
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Basisvorschlag - Art. 65

Revidierte Fassung

Artikel 65
Ubersetzung des europaischen Patents

(1) Jeder Vertragsstaat kann, wenn das
vom Européischen Patentamt erteilte,
in gednderter Fassung aufrechterhal-
tene oder beschrankte europaische
Patent nicht in einer seiner Amtssprachen
abgefalit ist, vorschreiben, daf3 der [...]
Patentinhaber bei seiner Zentralbehtrde
fur den gewerblichen Rechtsschutz eine
Ubersetzung des Patents in der
erteilten, gednderten oder
beschrankten Fassung nach seiner
Wabhl in einer seiner Amtssprachen [...],
oder, soweit dieser Staat die
Verwendung einer bestimmten Amts-
sprache vorgeschrieben hat, in dieser
Amtssprache einzureichen hat. Die Frist
fur die Einreichung der Ubersetzung
endet drei Monate, nachdem der Hinweis
auf die Erteilung des européischen
Patents, seine Aufrechterhaltung in
geandertem Umfang oder seine
Beschrankung im Europaischen Patent-
blatt bekanntgemacht worden ist, sofern
nicht der betreffende Staat eine langere
Frist vorschreibt.

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine
Vorschrift nach Absatz 1 erlassen hat,
kann vorschreiben, dal3 der [...] Patent-
inhaber innerhalb einer von diesem Staat
bestimmten Frist die Kosten flr eine
Veroffentlichung der Ubersetzung ganz
oder teilweise zu entrichten hat.

Unverandert

3)



Basisvorschlag - Art. 68 -53-
ARTIKEL 68 EPU

Erlauterungen
(vorbereitende Dokumente: CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL 19/00; CA/PL PV 13, Nrn. 105-
107, 133; CA/PL 31/00, Nr. 10)

1.  Mit der Neufassung von Artikel 68 EPU werden das Beschrankungsverfahren (vgl.
unten Art. 105 a - 105 c) und das nationale Nichtigkeitsverfahren in die fur das
Einspruchsverfahren geltende Regelung einbezogen, wonach die Wirkungen des
europaischen Patents in dem Umfang als von Anfang an nicht eingetreten gelten, in
dem es widerrufen bzw. beschrankt worden ist.

2. Artikel 68 EPU schreibt damit den retroaktiven Effekt der Beschrankung bzw. des
Widerrufs des européischen Patents im Einspruchs-, Beschrankungs- und
(nationalen) Nichtigkeitsverfahren einheitlich fest. Die Einbeziehung der nationalen
Nichtigkeitsverfahren tragt der Tatsache Rechnung, dal? die Nichtigerklarung
europaischer Patente heute in allen Vertragsstaaten mit Wirkung ex tunc erfolgt und
sichert die insoweit erreichte Harmonisierung.
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Geltende Fassung

Artikel 68
22Wirkung des Widerrufs
des europdaischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehe-
nen Wirkungen der europaischen Patent-
anmeldung und des darauf erteilten
europaischen Patents gelten in dem
Umfang, in dem das Patent im Ein-
spruchsverfahren widerrufen ist, als von
Anfang an nicht eingetreten.
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Basisvorschlag - Art. 68

Revidierte Fassung

Artikel 68
Wirkung des Widerrufs oder der
Beschrankung des europaischen
Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehe-
nen Wirkungen der europaischen Patent-
anmeldung und des darauf erteilten
europaischen Patents gelten in dem
Umfang, in dem das Patent im Ein-
spruchs-, Beschrankungs- oder
Nichtigkeitsverfahren widerrufen oder
beschrankt worden ist, als von Anfang
an nicht eingetreten.



Basisvorschlag - Art. 69 -55-
Artikel 69 EPU und das Auslegungsprotokoll

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 25/00 Add. 2; CA/PL 31/00, Nr. 41)

1.  Nach der geltenden Fassung von Artikel 69(1) EPU wird der Schutzbereich des
europaischen Patents durch den "Inhalt™ der Anspriiche bestimmt. Der Begriff
"Inhalt™, "terms", "teneur" ist in seiner Tragweite unklar und hat in den drei
Amtssprachen nicht die gleiche Bedeutung. Die entsprechende Vorschrift im WIPO-
Entwurf fir ein internationales Patentrechtsabkommen von 1991 hat diesen Begriff
nicht tbernommen und sieht nur vor, dal’ der Schutzbereich des Patents durch die
Anspruche bestimmt wird. Auch im Hinblick auf das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69
EPU ist die Bezugnahme auf den "Inhalt" der Anspriiche entbehrlich. Artikel 69(1)
EPU ist dementsprechend neu gefal3t worden.

2. Artikel 69(2) Satz 1 EPU stellt klar, daf? fiir den Schutzbereich der europaischen
Patentanmeldung die in der verdffentlichen Anmeldung enthaltenen Anspriiche
maRgebend sind. Dies ist entweder die nach Artikel 93 EPU veroffentlichte
europaische Patentanmeldung oder die nach Artikel 153(3) oder (4) EPU (neu)
veroffentlichte Euro-PCT-Anmeldung.

Artikel 69 (2) Satz 2 EPU bezieht nun neben dem Einspruchsverfahren auch das
neue Beschrankungsverfahren sowie nationale Nichtigkeitsverfahren ein. Eine
Beschrankung des européischen Patents in jedem dieser Verfahren begrenzt
riickwirkend auch den Schutzbereich der Anmeldung (vgl. Artikel 68 EPU).
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Geltende Fassung

Artikel 69
Schutzbereich

(1) Der Schutzbereich des euro-
paischen Patents und der europaischen
Patentanmeldung wird durch den Inhalt
der Patentanspriiche bestimmt. Die
Beschreibung und die Zeichnungen sind
jedoch zur Auslegung der Patentan-
spruche heranzuziehen.

(2) Fur den Zeitraum bis zur Erteilung
des europdaischen Patents wird der
Schutzbereich der europaischen Patent-
anmeldung durch die zuletzt einge-
reichten Patentanspriche, die in der
Veroffentlichung nach Artikel 93 ent-
halten sind, bestimmt. Jedoch bestimmt
das europdische Patent in seiner
erteilten oder im Einspruchsverfahren
geédnderten Fassung riickwirkend den
Schutzbereich der Anmeldung, soweit

dieser Schutzbereich nicht erweitert wird.
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Basisvorschlag - Art. 69

Revidierte Fassung

Artikel 69
Schutzbereich

(1) Der Schutzbereich des euro-
paischen Patents und der europaischen
Patentanmeldung wird durch [...] die
Patentanspriiche bestimmt. Die
Beschreibung und die Zeichnungen sind
jedoch zur Auslegung der Patentan-
spruche heranzuziehen.

(2) For den Zeitraum bis zur Erteilung
des europdaischen Patents wird der
Schutzbereich der europaischen Patent-
anmeldung durch die [...] in der
veroffentlichten Anmeldung ent-
haltenen Patentanspriiche bestimmt.
Jedoch bestimmt das europaische Patent
in seiner erteilten oder im Einspruchs-,
Beschrankungs- oder
Nichtigkeitsverfahren beschrankten
Fassung ruickwirkend den Schutzbereich
der Anmeldung, soweit deren Schutz-
bereich nicht erweitert wird.



Basisvorschlag - Art. 69 -57 -

3. Wie sich gezeigt hat, werden die geltenden Vorschriften Giber den Schutzbereich des
europaischen Patents, d. h. Artikel 69 EPU und das Auslegungsprotokoll, dem
angestrebten Ziel einer moglichst einheitlichen Anwendung und Auslegung nicht im
gewlnschten Mal3e gerecht. Dies gilt insbesondere fur die Behandlung sogenannter
Aquivalente und fur die Bedeutung fritherer Angaben, die der Anmelder bzw.
Patentinhaber in der Anmeldung oder Patentschrift, im Erteilungsverfahren vor dem
EPA oder in Verfahren gemacht hat, die die Gultigkeit des Patents betreffen.

Die nationalen Gerichte der EPU-Vertragsstaaten haben sich bei Anwendung dieser
Vorschriften in Streitigkeiten tGber die Verletzung européischer Patente stets um eine
moglichst harmonisierte Rechtspraxis bemuiht. Trotz einiger Fortschritte, die nicht
zuletzt den regelmalligen Symposien europdaischer Patentrichter zu verdanken sind,
haben sich aber europaweit einheitliche Kriterien und Regeln fir die Auslegung
europaischer Patente und die Bemessung des Schutzbereichs in der Rechtsprechung
bisher nicht herausgebildet. Besonders bemerkbar macht sich dieser Mangel an
Einheitlichkeit in den beiden genannten wichtigen Fragen.

4. Um den Schutzbereich nach Artikel 69 EPU konkreter und deutlicher zu umreiRen
und auf eine einheitliche Rechtssprechung in Europa hinzuwirken, sollte das
Auslegungsprotokoll durch einige wenige Regeln tber die Bedeutung von
Aquivalenten und schutzbeschriankenden Angaben bei der Bestimmung des
Schutzbereichs erganzt werden.

Die vorgeschlagenen Bestimmungen orientieren sich am WIPO-Entwurf fur ein
Patentrechtsabkommen von 1991 und sind mit Ruicksicht auf den noch nicht
abgeschlossenen Meinungsbildungsprozel in eckige Klammern gesetzt. Bei der
Diskussion im Standigen beratenden Ausschuf3 (SACEPO) und im Ausschul3
"Patentrecht” haben diese Vorschlage breite Unterstitzung gefunden.
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Geltende Fassung

Protokoll Uber die Auslegung des
Artikels 69 EPU

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszu-
legen, dal3 unter dem Schutzbereich des
europaischen Patents der Schutzbereich
zu verstehen ist, der sich aus dem
genauen Wortlaut der Patentanspriche
ergibt, und dal3 die Beschreibung sowie
die Zeichnungen nur zur Behebung
etwaiger Unklarheiten in den Patentan-
sprichen anzuwenden sind. Ebenso-
wenig ist Artikel 69 dahingehend auszu-
legen, dal die Patentansprtiche lediglich
als Richtlinie dienen und der Schutz-
bereich sich auch auf das erstreckt, was
sich dem Fachmann nach Prufung der
Beschreibung und der Zeichnungen als
Schutzbegehren des Patentinhabers
darstellt. Die Auslegung soll vielmehr
zwischen diesen extremen Auffassungen
liegen und einen angemessenen Schutz
fur den Patentinhaber mit ausreichender
Rechtssicherheit fur Dritte verbinden.
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Basisvorschlag - Art. 69

Revidierte Fassung

[Neue erganzende Vorschriften zum
Protokoll tber die Auslegung des
Artikels 69 EPU

Aquivalente

(1) Beider Bestimmung des Schutz-
bereichs des europdaischen Patents ist
solchen Mitteln gebuhrend Rechnung
zu tragen, die im Zeitpunkt einer an-
geblichen Verletzung Aquivalente der
in den Patentansprichen genannten
Mittel sind.

(2) Ein Mittel ist in der Regel als
Aquivalent anzusehen, wenn es fur
einen Fachmann naheliegend waére,
dal} die Benutzung dieses Mittels im
wesentlichen zu dem gleichen
Ergebnis fuhren wirde wie das im
Patentanspruch genannte Mittel.

Frihere Angaben ("Prosecution history
estoppel”)

(3) Bei der Bestimmung des Schutz-
bereichs ist solchen Angaben ge-
bihrend Rechnung zu tragen, die der
Anmelder oder Patentinhaber in der
europaischen Patentanmeldung oder
im europaischen Patent oder in die
Erteilung oder die Gultigkeit des
europaischen Patents betreffenden
Verfahren gemacht hat und die den
Schutzbereich eindeutig einschranken,
insbesondere wenn die Einschrankung
im Hinblick auf entgegengehaltenen
Stand der Technik vorgenommen
wurde.]



Basisvorschlag - Art. 75 -59 -
ARTIKEL 75 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nr. 34; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Nach Artikel 75 (1) a) EPU diirfen europaische Patentanmeldungen nur am Haupt-
sitz des EPA in Minchen und bei der Zweigstelle Den Haag eingereicht werden.
Diese Bestimmung entspricht nicht der Praxis des Amts, weil in der Dienststelle
Berlin wie auch im Dienstgeb&aude "PschorrH6fe" in Minchen durch Beschluf3 des
Préasidenten Annahmestellen errichtet worden sind (siehe ABI. EPA 1989, 218 bzw.
ABI. EPA 1991, 223).

2. Die geographische Beschrankung auf Minchen und Den Haag wird daher
gestrichen. Bestimmungen dariber, wo europaische Patentanmeldungen einzu-
reichen sind, werden besser in der Ausfuhrungsordnung verankert.

3. Da Artikel 76 (1) EPU bestimmt, da europaische Teilanmeldungen unmittelbar beim
Europaischen Patentamt einzureichen sind, ist Artikel 75 (3) EPU tberfliissig und
wird deshalb gestrichen; in Artikel 75 (1) b) EPU wird ein Verweis auf Artikel 76 (1)
EPU aufgenommen.

4. Die Ubrigen Anderungen der englischen Fassung des Artikels 75 (1) EPU dienen der
Anpassung an die deutsche und die franzésische Fassung.
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Geltende Fassung

Artikel 75
Einreichung der européaischen
Patentanmeldung

(1) Die europaische Patentanmeldung
kann eingereicht werden:

a) beim Europaischen Patentamt in
Munchen oder seiner Zweigstelle in Den
Haag oder

b) bei der Zentralbehorde fur den
gewerblichen Rechtsschutz oder bei
anderen zustandigen Behorden eines
Vertragsstaats, wenn das Recht dieses
Staats es gestattet. Eine in dieser Weise
eingereichte Anmeldung hat dieselbe
Wirkung, wie wenn sie an demselben
Tag beim Europaischen Patentamt
eingereicht worden ware.

(2) Absatz 1 steht der Anwendung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften
nicht entgegen, die in einem Vertrags-
staat

a) fur Erfindungen gelten, die wegen
ihres Gegenstands nicht ohne vorherige
Zustimmung der zustéandigen Behdrden
dieses Staats ins Ausland tbermittelt
werden durfen, oder

b) bestimmen, daR Patentanmel-
dungen zuerst bei einer nationalen
Behorde eingereicht werden missen,
oder die die unmittelbare Einreichung bei
einer anderen Behdrde von einer vor-
herigen Zustimmung abhangig machen.

(3) Ein Vertragsstaat darf weder
vorschreiben noch zulassen, dal3
europaische Teilanmeldungen bei einer
in Absatz 1 Buchstabe b genannten
Behorde eingereicht werden.
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Basisvorschlag - Art. 75

Revidierte Fassung

Artikel 75
Einreichung der europaischen
Patentanmeldung

(1) Die europaische Patentanmeldung
kann eingereicht werden:

a) beim Europaischen Patentamt [...]
oder
b) vorbehaltlich Artikel 76 Absatz 1

bei der Zentralbehérde fur den gewerb-
lichen Rechtsschutz oder bei anderen
zustandigen Behorden eines Vertrags-
staats, wenn das Recht dieses Staats es
gestattet. Eine in dieser Weise einge-
reichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung,
wie wenn sie an demselben Tag beim
Européischen Patentamt eingereicht
worden ware.

(2)

Unverandert

Gestrichen

(3)



Basisvorschlag - Art. 76 -61 -
ARTIKEL 76 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 32 und 34;
CA/PL 31/00, Nr. 11)

1. Artikel 76 EPU regelt die Einreichung europaischer Teilanmeldungen. Zwecks
groRerer Flexibilitat des Ubereinkommens und in Einklang mit der Anderung des
Artikels 75 (1) EPU wird die in Artikel 76 (1) EPU enthaltene geographische
Einschrankung, wonach européische Teilanmeldungen in Minchen oder der
Zweigstelle Den Haag einzureichen sind, gestrichen. Bestimmungen dartber, wo
solche Teilanmeldungen eingereicht werden kdnnen, sind in der Ausfuhrungs-
ordnung besser untergebracht. Die weiteren Anderungen in der englischen Fassung
des Artikels 76 (1) EPU sind stilistischer Art.

2. Inder franzésichen Fassung des Artikels 76 (1) EPU wurde der auf die Anmeldung
bezogene Ausdruck "initiale" durch "antérieure" ersetzt, was dem Wortlaut der
deutschen und der englischen Fassung dieses Absatzes genauer entspricht, um
klarzustellen, daR das Ubereinkommen auch eine Teilanmeldung auf der Grundlage
einer friheren Teilanmeldung gestattet.

3. Im Sinne einer Straffung des Artikels 76 EPU wird Absatz 3 gestrichen und in
Absatz 1 eine Bestimmung aufgenommen, die bezuglich weiterer Verfahrensvor-
schriften fir die Einreichung von Teilanmeldungen auf die Ausfiihrungsordnung
verweist.

4. Dadas in Artikel 79 EPU geregelte Benennungssystem geéndert wurde, ist auch
eine entsprechende Anderung des Artikels 76 (2) EPU erforderlich. Nach Artikel
79 (1) EPU der geltenden Fassung missen Vertragsstaaten, in denen Schutz be-
gehrt wird, im Erteilungsantrag benannt werden; der neue Artikel 79 (1) EPU
besagt, dal alle Vertragsstaaten, die bei Einreichung einer europaischen Patent-
anmeldung dem Ubereinkommen angehdéren, im Erteilungsantrag als benannt
gelten. Jedoch kann die Benennung eines Vertragsstaats jederzeit vom Anmelder
zurickgenommen werden oder wegen Nichtzahlung der Benennungsgebihr als
zuriickgenommen gelten. Daher wird Artikel 76 (2) EPU entsprechend geéandert,
damit in der Teilanmeldung nur diejenigen Vertragsstaaten als benannt gelten, die
zum Zeitpunkt ihrer Einreichung in der friheren Anmeldung noch benannt sind.
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Geltende Fassung

Artikel 76
Européische Teilanmeldung

(1) Eine europaische Teilanmeldung ist
unmittelbar beim Européischen Patent-
amt in Munchen oder seiner Zweigstelle
in Den Haag einzureichen. Sie kann nur
fur einen Gegenstand eingereicht
werden, der nicht Uber den Inhalt der
friheren Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht; so-
weit diesem Erfordernis entsprochen
wird, gilt die Teilanmeldung als an dem
Anmeldetag der friheren Anmeldung
eingereicht und geniel3t deren Prioritats-
recht.

(2) Inder europaischen Teilanmeldung
durfen nur Vertragsstaaten benannt
werden, die in der friheren Anmeldung
benannt worden sind.

(3) Das Verfahren zur Durchfuhrung
des Absatzes 1, die besonderen Erfor-
dernisse der europdischen Teilanmel-
dung und die Frist zur Zahlung der
Anmeldegebihr, der Recherchengebihr
und der Benennungsgebuihren sind in der
Ausfihrungsordnung vorgeschrieben.
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Basisvorschlag - Art. 76

Revidierte Fassung

Artikel 76
Européische Teilanmeldung

(1) Eine europaische Teilanmeldung ist
nach MalRgabe der Ausfuhrungs-
ordnung unmittelbar beim Européischen
Patentamt [...] einzureichen. Sie kann nur
fur einen Gegenstand eingereicht
werden, der nicht Uber den Inhalt der
friheren Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht;
soweit diesem Erfordernis entsprochen
wird, gilt die Teilanmeldung als an dem
Anmeldetag der friheren Anmeldung
eingereicht und geniel3t deren Prioritats-
recht.

(2) In der europaischen Teilanmel-
dung gelten alle Vertragsstaaten als
benannt, die bei ihrer Einreichung
auch in der friheren Anmeldung
benannt sind.

(3) Gestrichen - Siehe revidierte
Fassung von Absatz 1



Basisvorschlag - Art. 77 -63-
ARTIKEL 77 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31, 32 und 34;
CA/PL 31/00, Nr. 12)

1. Artikel 77 EPU regelt die Ubermittlung der bei den Zentralbehorden fiir den
gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten eingereichten europaischen
Patentanmeldungen an das EPA.

2. Zwecks groRerer Flexibilitat und zur Straffung des EPU werden die Abséatze 2 und 3
und einige Detailvorschriften aus den Absatzen 1 und 5 des Artikels 77 EPU
gestrichen und in die Ausfuhrungsordnung tberfuhrt.

3. Die englische Fassung des neuen Artikels 77 (4) und (5) EPU wurde leicht
umformuliert, um die Wortwahl innerhalb der englischen Fassung des Uberein-
kommens zu vereinheitlichen.
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Geltende Fassung

Artikel 77
Ubermittlung europaischer
Patentanmeldungen

(1) Die Zentralbehdrde fur den gewerb-
lichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats
hat die bei ihr oder bei anderen zustandi-
gen Behdrden dieses Staats eingereich-
ten europaischen Patentanmeldungen
innerhalb der kirzesten Frist, die mit der
Anwendung der nationalen Vorschriften
Uber die Geheimhaltung von Erfindungen
im Interesse des Staats vereinbar ist, an
das Europdaische Patentamt weiter-
zuleiten.

(2) Die Vertragsstaaten ergreifen alle
geeigneten Malinahmen, damit die euro-
paischen Patentanmeldungen, deren
Gegenstand offensichtlich im Sinn der in
Absatz 1 genannten Vorschriften nicht
geheimhaltungsbedaurftig ist, innerhalb
von sechs Wochen nach Einreichung der
Anmeldung an das Europaische Patent-
amt weitergeleitet werden.

(3) Europaische Patentanmeldungen,
bei denen naher geprift werden muf3, ob
sie geheimhaltungsbedirftig sind, sind so
rechtzeitig weiterzuleiten, daf3 sie inner-
halb von vier Monaten nach Einreichung
der Anmeldung oder, wenn eine Prioritat
in Anspruch genommen worden ist, inner-
halb von vierzehn Monaten nach dem
Prioritatstag beim Europaischen
Patentamt eingehen.

(4) Eine europaische Patentanmeldung,
deren Gegenstand unter Geheimschutz
gestellt worden ist, wird nicht an das
Européaische Patentamt weitergeleitet.
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Basisvorschlag - Art. 77

Revidierte Fassung

Artikel 77
Ubermittlung europaischer
Patentanmeldungen

(1) Die Zentralbehorde fur den
gewerblichen Rechtsschutz eines Ver-
tragsstaats leitet die bei ihr oder einer
anderen zustandigen Behorde dieses
Staats eingereichten europaischen
Patentanmeldungen [...] nach Mal3gabe
der Ausfuhrungsordnung an das
Europaische Patentamt weiter.

(2) Gestrichen - In die Ausfuhrungs-
ordnung zu uberfuhren

(3) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(4) wird (2) - Text unverandert



Basisvorschlag - Art. 77
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Geltende Fassung

(5) Europaische Patentanmeldungen,
die nicht bis zum Ablauf des vierzehnten
Monats nach Einreichung der Anmeldung
oder, wenn eine Prioritat in Anspruch
genommen worden ist, nach dem Priori-
tatstag dem Europaischen Patentamt
zugehen, gelten als zuriickgenommen.
Die Anmeldegebuhr, die Recherchen-
gebihr und die Benennungsgebiihren
werden zurickgezabhilt.
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Basisvorschlag - Art. 77

Revidierte Fassung

(3) Eine europaische Patentanmel-
dung, die nicht rechtzeitig [...] an das
Européaische Patentamt weitergeleitet
wird, gilt als zurlickgenommen. [...]



Basisvorschlag - Art. 78 -67 -
ARTIKEL 78 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 78 EPU regelt die Erfordernisse, die eine europaische Patentanmeldung
erfillen muf3.

2. Die Anderungen in Artikel 78 EPU sind nicht inhaltlicher Art. Im Rahmen der
Straffung des EPU wird Artikel 78 (3) EPU gestrichen und eine entsprechende
Regelung in den neuen Artikel 78 (1) EPU aufgenommen.

3.  SchlieRlich wird die derzeit in Artikel 90 (3) EPU enthaltene Rechtsfolge einer
nicht rechtzeitigen Entrichtung der Anmelde- oder der Recherchengebihr in den
neuen Artikel 78 (2) EPU aufgenommen.
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Geltende Fassung

Artikel 78
Erfordernisse der europaischen
Patentanmeldung

(1) Die europaische Patentanmeldung
mul3 enthalten:

a) einen Antrag auf Erteilung eines
europaischen Patents;

b) eine Beschreibung der Erfindung;
c) einen oder mehrere Patent-
anspruche;

d) die Zeichnungen, auf die sich die

Beschreibung oder die Patentanspriche
beziehen;

e) eine Zusammenfassung.

(2) Fur die europaische Patentanmel-
dung sind die Anmeldegebiihr und die
Recherchengebihr innerhalb eines
Monats nach Einreichung der Anmeldung
zu entrichten.

(3) Die européaische Patentanmeldung

mul3 den Erfordernissen gentgen, die in
der Ausfuhrungsordnung vorgeschrieben
sind.
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Basisvorschlag - Art. 78
Revidierte Fassung
Artikel 78
Erfordernisse der europaischen

Patentanmeldung

(1) Die europaische Patentanmeldung
mul3 enthalten:

a) einen Antrag auf Erteilung eines
europaischen Patents;

b) eine Beschreibung der Erfindung;
c) einen oder mehrere Patent-
anspruche;

d) die Zeichnungen, auf die sich die

Beschreibung oder die Patentanspriche
beziehen;

e) eine Zusammenfassung.

Sie mul3 den Erfordernissen genugen,

die in der Ausfuhrungsordnung
vorgeschrieben sind.

(2) Fur die europaische Patentanmel-
dung sind die Anmeldegebiihr und die
Recherchengebhr [...] zu entrichten.
Wird die Anmeldegebthr oder die
Recherchengebuhr nicht rechtzeitig
entrichtet, so gilt die Anmeldung als
zuruckgenommen.

(3) Gestrichen - Siehe revidierte
Fassung von Absatz 1



Basisvorschlag - Art. 79 -69 -

ARTIKEL 79 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 13/00; CA/PL PV 13, Nrn. 35 - 37; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.

Artikel 3 EPU sieht vor, daR die Erteilung eines européaischen Patents fir einen,
mehrere oder alle Vertragsstaaten beantragt werden kann. Die konkreten Modali-
taten hierfur enthalt Artikel 79 EPU, wonach im Antrag auf Erteilung eines euro-
paischen Patents der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten zu benennen sind, in
denen Schutz begehrt wird.

Urspringlich mul3ten die Vertragsstaaten im Erteilungsantrag ausdricklich benannt
werden. Diese Praxis flihrte aber zu Problemen, weil eine spatere, nach dem An-
meldetag der europdischen Patentanmeldung erfolgende Benennung im Grunde
unzuléassig war. Um diesen Schwierigkeiten vorzubeugen, wurde in das Formblatt fur
den Erteilungsantrag ein bereits angekreuztes Feld fir die vorsorgliche Benennung
samtlicher Vertragsstaaten aufgenommen. Nach der Gebuhrenreform von 1997 galt
dieses bereits angekreuzte Feld als ausdrickliche Benennung aller Vertragsstaaten,
und der Anmelder konnte die Staaten angeben, fur die er die Benennungsgebihren
zu zahlen beabsichtigte. Seit der Gebuhrenreform von 1999, bei der fur die Zahlung
von Benennungsgebihren eine Obergrenze eingefuhrt und auf 7 festgelegt wurde,
werden de facto von immer mehr Anmeldern séamtliche Vertragsstaaten wirksam
benannt.

Um diese Praxis im Ubereinkommen genauer wiederzugeben, sieht in Artikel 79 (1)
EPU vor, daf bei Einreichung einer europaischen Patentanmeldung alle Staaten,
die zu diesem Zeitpunkt dem Ubereinkommen angehoren, als vom Anmelder
benannt gelten. Die Anmelder haben jedoch weiterhin die Mdglichkeit, die Benen-
nung von Vertragsstaaten nach Artikel 79 (3) EPU zuriickzunehmen, und kénnen
davon gleich zu Verfahrensbeginn bei Einreichung der européischen Patentanmel-
dung Gebrauch machen, wenn sie dies wiinschen.

Ferner wird Artikel 79 (2) EPU dahingehend ge&ndert, daf fiir die Benennung eines
Vertragsstaats eine Benennungsgebihr erhoben werden kann; die bisherige Mul3-
wird also in eine Kann-Vorschrift umgewandelt und so das Ubereinkommen
diesbezuglich flexibler gestaltet.

SchlieRlich werden die in Artikel 79 (2) EPU enthaltene Frist fiir die Entrichtung
der Benennungsgebiihren sowie die beiden letzten Satze des Artikels 79 (3) EPU
gestrichen und sinngemalf in die Ausfihrungsordnung tberfihrt.

Durch die Anderur_l_gen in der deutschen und der franzésischen Fassung des neuen
Artikels 79 (3) EPU soll der Wortlaut in allen drei Sprachen vereinheitlicht werden.
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Geltende Fassung

Artikel 79
Benennung von Vertragsstaaten

(1) Im Antrag auf Erteilung eines euro-
paischen Patents sind der Vertragsstaat
oder die Vertragsstaaten, in denen fiur die
Erfindung Schutz begehrt wird, zu
benennen.

(2) Fdur die Benennung eines Vertrags-
staats ist die Benennungsgebuhr zu ent-
richten. Die Benennungsgebihren sind
innerhalb von sechs Monaten nach dem
Tag zu entrichten, an dem im Europai-
schen Patentblatt auf die Verdoffentli-
chung des europaischen Recherchen-
berichts hingewiesen worden ist.

(3) Die Benennung eines Vertrags-
staats kann bis zur Erteilung des euro-
paischen Patents zurickgenommen
werden. Die Zuriicknahme der Benen-
nung aller Vertragsstaaten gilt als
Zuricknahme der européaischen Patent-
anmeldung. Die Benennungsgebiihren
werden nicht zurtickgezabhilt.
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Basisvorschlag - Art. 79
Revidierte Fassung

Artikel 79
Benennung der Vertragsstaaten

(1) Im Antrag auf Erteilung eines euro-
paischen Patents gelten alle Vertrags-
staaten als benannt, die diesem
Ubereinkommen bei Einreichung der
europaischen Patentanmeldung
angehoren.

(2) Fur die Benennung eines Vertrags-
staats kann eine Benennungsgebuhr
erhoben werden. [...]

(3) Die Benennung eines Vertrags-
staats kann bis zur Erteilung des euro-
paischen Patents jederzeit zuriick-
genommen werden. [...]



Basisvorschlag - Art. 80 -71 -
ARTIKEL 80 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL 31/00, Nr. 13)

In Artikel 80 EPU werden die Erfordernisse fiir die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht
mehr aufgelistet. Sie werden in die Ausfiihrungsordnung tberfuhrt, die dem in Artikel 5
des Patentrechtsabkommens 2000 festgelegten weltweiten Standard entsprechen wird.

CA/PL 25/00 rev. 1 d

003674770 . / .



Geltende Fassung

Artikel 80
Anmeldetag

Der Anmeldetag einer europaischen
Patentanmeldung ist der Tag, an dem die
vom Anmelder eingereichten Unterlagen
enthalten:

a) einen Hinweis, dal} ein europai-
sches Patent beantragt wird;

b) die Benennung mindestens eines
Vertragsstaats;

c) Angaben, die es erlauben, die
Identitat des Anmelders festzustellen;

d) in einer derin Artikel 14 Absatze 1
und 2 vorgesehenen Sprachen eine
Beschreibung und einen oder mehrere
Patentanspriiche, selbst wenn die
Beschreibung und die Patentanspriiche
nicht den dbrigen Vorschriften dieses
Ubereinkommens entsprechen.
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Basisvorschlag - Art. 80

Revidierte Fassung

Artikel 80
Anmeldetag

Der Anmeldetag einer europaischen
Patentanmeldung ist der Tag, an dem die
in der Ausfuhrungsordnung festge-
legten Erfordernisse erfullt sind.



Basisvorschlag - Art. 86 -73 -

ARTIKEL 86 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.

Artikel 86 EPU regelt die Zahlung von Jahresgebiihren fiir europaische Patent-
anmeldungen, die nach Ablauf von 2 Jahren nach dem Anmeldetag noch an-
hangig sind.

Die Anderung des ersten Satzes von Artikel 86 (1) EPU in der englischen Fassung
ist eine redaktionelle Verbesserung.

In der franzosischen Fassung wird der zweite Satz des Artikels 86 (1) EPU geandert,
um den Wortlaut an die deutsche und die englische Fassung anzugleichen.

Zur Straffung des Artikels 86 EPU wird Absatz 2, der die verspatete Zahlung von
Jahresgebuhren innerhalb von 6 Monaten nach Falligkeit behandelt, gestrichen und
sinngemalf in die Ausfiihrungsordnung tberfihrt.

Artikel 86 (3) EPU wird ebenfalls gestrichen und die Rechtsfolge einer nicht
rechtzeitigen Entrichtung der Jahresgebiihren in Artikel 86 (1) EPU aufgenommen.
Dadurch &ndert sich nichts an der jetzigen Rechtslage, denn nach der kiinftigen
Ausfuihrungsordnung wird die Anmeldung nur dann als zuriickgenommen gelten,
wenn die Jahresgebihr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebuhr nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Nachfrist entrichtet werden.

Der zweite Satz des Artikels 86 (3) EPU, wonach das Europaische Patentamt allein
befugt ist, dariber zu entscheiden, wann eine Anmeldung als zuriickgenommen gilt,
ist Uberflissig und wird daher gestrichen.
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Geltende Fassung

Artikel 86
Jahresgebuhren fir die europaische
Patentanmeldung

(1) Far die europaische Patentanmel-
dung sind nach Mal3gabe der Ausfih-
rungsordnung Jahresgebiihren an das
Europaische Patentamt zu entrichten. Sie
werden flr das dritte und jedes weitere
Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an,
geschuldet.

(2) Erfolgt die Zahlung einer Jahres-
gebuihr nicht bis zum Falligkeitstag, so
kann die Jahresgebihr noch innerhalb
von sechs Monaten nach Falligkeit wirk-
sam entrichtet werden, sofern gleichzeitig
die Zuschlagsgebuhr entrichtet wird.

(3) Werden die Jahresgebiihr und
gegebenenfalls die Zuschlagsgebuhr
nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die
europaische Patentanmeldung als
zuriickgenommen. Das Europaische
Patentamt ist allein befugt, hieriber zu
entscheiden.

(4) Die Verpflichtung zur Zahlung von
Jahresgebiihren endet mit der Zahlung
der Jahresgebuhr, die fur das Jahr fallig
ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung
des europaischen Patents bekanntge-
macht wird.
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Basisvorschlag - Art. 86
Revidierte Fassung

Artikel 86
Jahresgebuhren fir die europaische
Patentanmeldung

(1) Far die europaische Patentanmel-
dung sind nach Mal3gabe der Ausfih-
rungsordnung Jahresgebiihren an das
Europaische Patentamt zu entrichten. Sie
werden flr das dritte und jedes weitere
Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an,
geschuldet. Wird eine Jahresgebuhr
nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die
Anmeldung als zurickgenommen.

(2) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(3) Gestrichen - Siehe revidierte
Fassung von Absatz 1

(4) wird (2) - Text unverandert



Basisvorschlag - Art. 87 -75 -
ARTIKEL 87 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/98; CA/PL 9/99 und rev. 1; CA/PL PV 8, Nrn. 5 - 8;
CA/PL PV 9, Nrn. 35 - 40; CA/PL PV 13, Nrn. 38 - 41; CA/PL 31/00, Nr. 14)

1. Artikel 87 EPU regelt die Anerkennung von Prioritatsrechten. Die automatische
Anerkennung solcher Rechte ist durch Artikel 87 (1) EPU auf die Vertragsstaaten
der Pariser Verbandsuibereinkunft begrenzt. Artikel 87 (1) EPU wird deswegen
geandert und an Artikel 2 des TRIPs-Ubereinkommens angepaft, nach dem
Prioritatsrechte auch auf Erstanmeldungen in WTO-Mitgliedstaaten zu gewéhren
sind.

2. AuRerdem wird Artikel 87 (1) EPU aktualisiert, indem der inzwischen tiberholte
Verweis auf Erfinderscheine gestrichen wird.

3. Ausgehend von der praziseren englischen Fassung wird im neuen Artikel 87 (1)
EPU auch in der deutschen und der franzdsischen Fassung auf den "Anmeldetag"
der Anmeldung Bezug genommen.
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Geltende Fassung

Artikel 87
Prioritatsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit
Wirkung fur einen Vertragsstaat der
Pariser Verbandsubereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums eine
Anmeldung fir ein Patent, ein
Gebrauchsmuster, ein Gebrauchs-
zertifikat oder einen Erfinderschein
vorschriftsmalig eingereicht hat, oder
sein Rechtsnachfolger geniel3t fur die
Anmeldung derselben Erfindung zum
europaischen Patent wahrend einer Frist
von zwolf Monaten nach der Einreichung
der ersten Anmeldung ein Prioritatsrecht.

(2) Als prioritdtsbegrindend wird jede
Anmeldung anerkannt, der nach dem
nationalen Recht des Staats, in dem die
Anmeldung eingereicht worden ist, oder
nach zwei- oder mehrseitigen Vertragen
unter EinschluB dieses Ubereinkommens
die Bedeutung einer vorschriftsmafigen
nationalen Anmeldung zukommt.

(3) Unter vorschriftsmaRiger nationaler
Anmeldung ist jede Anmeldung zu
verstehen, die zur Festlegung des Tags
ausreicht, an dem die Anmeldung einge-
reicht worden ist, wobei das spéatere
Schicksal der Anmeldung ohne Bedeu-
tung ist.
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Basisvorschlag - Art. 87
Revidierte Fassung

Artikel 87
Prioritatsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit
Wirkung fur einen Vertragsstaat der
Pariser Verbandsubereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums
oder des Ubereinkommens zur
Errichtung der Welthandelsorgani-
sation eine Anmeldung fiir ein Patent,
ein Gebrauchsmuster oder ein
Gebrauchszertifikat [...] vorschriftsmaRig
eingereicht hat, oder sein Rechtsnach-
folger genieldt fur die Anmeldung dersel-
ben Erfindung zum europaischen Patent
wahrend einer Frist von zwdlf Monaten
nach dem Anmeldetag der ersten
Anmeldung ein Prioritatsrecht.

Unverandert

(2)

Unverandert

(3)



Basisvorschlag - Art. 87 -77 -

4.

Artikel 87 (5) EPU sieht ein Verfahren fir die gegenseitige Anerkennung von
Prioritatsrechten mit Drittstaaten vor, die nicht unter die automatische Anerkennung
nach Artikel 87 (1) EPU fallen. Dieses Verfahren ist jedoch so schwerfallig, daR es
noch nie eingeleitet wurde. Daher wird Artikel 87 (5) EPU so geéndert, daB er in der
Praxis einfach und rasch anzuwenden ist, wenn die gegenseitige Anerkennung von
Prioritatsrechten zwischen dem EPA und einem Staat, der nicht der Pariser
Verbandstibereinkunft oder der WTO angehoért, als wiinschenswert erachtet wird.

Mit dem neuen Artikel 87 (5) EPU wird anstelle des Verwaltungsrats der Prasident
des Europaischen Patentamts zu der Bekanntmachung erméchtigt, und nicht mehr
auf die Staaten, sondern auf die Behoérden fur den gewerblichen Rechtsschutz
Bezug genommen. Durch die beiden Anderungen wird diese im wesentlichen
technische Frage der Anerkennung von Prioritatsrechten entpolitisiert und kann
besser und effizienter auf einer technischen Arbeitsebene behandelt werden.

Da die Bedingungen fur die Anerkennung von Prioritéatsrechten schon in der Pariser
Verbandstibereinkunft festgelegt sind, bedarf es keiner umfassenden Ausgestaltung;
eine Bekanntmachung tber die faktische gegenseitige Anerkennung von Prioritats-
rechten entsprechend der Pariser Verbandsiubereinkunft dirfte ausreichen. Daher
wird das Erfordernis eines zwei- oder mehrseitigen Vertrags gestrichen.

Ebenso wird das Erfordernis gestrichen, wonach der jeweils andere Staat seinerseits
solche Prioritatsrechte fur Erstanmeldungen in jedem oder fir jeden Vertragsstaat
des EPU gewahren muB, weil Artikel 87 (5) EPU sonst nach wie vor nicht praktikabel
ware.

Schlief3lich wird das Wort "notification" in der englischen Fassung durch
"communication” ersetzt, damit die englische Fassung besser der deutschen und
der franzésischen Fassung entspricht.
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Geltende Fassung

(4) Als die erste Anmeldung, von deren
Einreichung an die Prioritatsfrist luft,
wird auch eine jungere Anmeldung ange-
sehen, die denselben Gegenstand betrifft
wie eine erste altere in demselben oder
fur denselben Staat eingereichte Anmel-
dung, sofern diese altere Anmeldung bis
zur Einreichung der jingeren Anmeldung
zurickgenommen, fallengelassen oder
zuruckgewiesen worden ist, und zwar
bevor sie 6ffentlich ausgelegt worden ist
und ohne dal3 Rechte bestehen geblie-
ben sind; ebensowenig darf diese altere
Anmeldung schon Grundlage fur die
Inanspruchnahme des Prioritatsrechts
gewesen sein. Die altere Anmeldung
kann in diesem Fall nicht mehr als
Grundlage fur die Inanspruchnahme des
Prioritatsrechts dienen.

(5) Istdie erste Anmeldung in einem
nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser
Verbandsubereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums gehdrenden
Staat eingereicht worden, so sind die
Absétze 1 bis 4 nur insoweit anzuwen-
den, als dieser Staat nach einer Bekannt-
machung des Verwaltungsrats aufgrund
einer ersten Anmeldung beim Européi-
schen Patentamt und aufgrund einer
ersten Anmeldung in jedem oder fur
jeden Vertragsstaat gemal zwei- oder
mehrseitigen Vertragen ein
Prioritatsrecht gewéhrt, und zwar unter
Voraussetzungen und mit Wirkungen, die
denen der Pariser Verbandsubereinkunft
vergleichbar sind.
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Basisvorschlag - Art. 87

Revidierte Fassung

Unverandert

(4)

(5) Istdie erste Anmeldung bei einer
nicht [...] der Pariser Verbandsuber-
einkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums oder dem Ubereinkommen
zur Errichtung der Welthandels-
organisation unterliegenden Behorde
fur den gewerblichen Rechtsschutz
eingereicht worden, so sind die Abséatze
1 bis 4 [...] anzuwenden, wenn diese
Behorde nach einer Bekanntmachung
des Prasidenten des Européaischen
Patentamts anerkennt, dal} eine erste
Anmeldung beim Europaischen Patent-
amt [...] ein Prioritatsrecht [...] unter
Voraussetzungen und mit Wirkungen
begriindet, die denen der Pariser Ver-
bandsubereinkunft vergleichbar sind.



Basisvorschlag - Art. 88 -79 -
ARTIKEL 88 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/98; CA/PL PV 8, Nr. 8; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 88 (1) EPU behandelt einige der Formerfordernisse fiir die Inanspruchnahme
einer Prioritat. Anmelder, die eine Prioritat in Anspruch nehmen wollen, missen eine
Prioritatserklarung, eine Abschrift der friheren Anmeldung und, falls diese nicht in
einer der Amtssprachen des EPA abgefal3t ist, eine Ubersetzung der frilheren
Anmeldung in eine dieser Sprachen einreichen. Weitere formale Voraussetzungen
sind in Regel 38 EPU festgelegt.

2. Anderungen internationaler Normen sowie laufende Fortschritte im Bereich der
elektronischen Kommunikation und der internationalen Zusammenarbeit zwischen
Patentamtern haben auch die Formerfordernisse fir die Inanspruchnahme einer
Prioritat nicht unveréndert gelassen. So schranken die einschlagigen Bestimmungen
im unléangst geschlossenen Patentrechtsabkommen 2000 (PLT) die Erfordernisse
fur die Inanspruchnahme einer Prioritat ein, die den Anmeldern von den
Patentamtern auferlegt werden kdnnen.

3. Das Erfordernis des Artikels 88 (1) EPU, wonach in jedem Falle eine Abschrift und
eine Ubersetzung der friiheren Anmeldung einzureichen sind, mu3 geandert
werden. Nach Regel 51bis.1 e) PCT (zu der das EPA einen Vorbehalt geltend
machen muf3te) wie auch Regel 4 (4) PLT kann n&mlich in Féllen, in denen die
frihere Anmeldung in einer Sprache abgefal3t ist, die vom Amt nicht zugelassen
wird, nur dann eine Ubersetzung verlangt werden, wenn die Gultigkeit des Prioritéts-
anspruchs fur die Entscheidung Uber die Patentierbarkeit der betreffenden Erfindung
erheblich ist.

4. Regel 4 (3) PLT sieht zudem vor, daf3 ein Amt nicht auf der Einreichung einer Ab-
schrift der friheren Anmeldung bestehen darf, wenn die friihere Anmeldung bei ihm
selbst eingereicht wurde oder ihm in einer von ihm anerkannten digitalen Bibliothek
zuganglich ist. Regel 38 (4) EPU entbindet den Anmelder zwar schon jetzt in be-
stimmten Einzelfallen von dieser Verpflichtung nach Artikel 88 (1) EPU (s. BeschluR
des Prasidenten des EPA vom 22.12.1998, ABI. EPA 1999, 80); eine weitergehende
Anpassung des Artikels 88 (1) EPU ist aber notwendig, um ihn ganz in Einklang mit
dem PLT zu bringen.

5.  Zur Erhéhung der Flexibilitat des Ubereinkommens werden daher alle in Artikel
88 (1) EPU enthaltenen Formerfordernisse fur die Inanspruchnahme einer
Prioritat in die Ausfuhrungsordnung uberfuhrt, die kiinftig den vom PLT und vom
PCT vorgegebenen Normen entsprechen muf3.
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Geltende Fassung

Artikel 88
Inanspruchnahme der Prioritat

(1) Der Anmelder, der die Prioritat einer
friheren Anmeldung in Anspruch nehmen
will, hat eine Prioritatserklarung, eine
Abschrift der friheren Anmeldung und,
wenn die Sprache der friheren
Anmeldung nicht eine Amtssprache des
Européischen Patentamts ist, eine
Ubersetzung der friiheren Anmeldung in
einer der Amtssprachen einzureichen.
Das Verfahren zur Durchfihrung dieser
Vorschrift ist in der Ausfuhrungsordnung
vorgeschrieben.

(2) Fur eine europdische Patentanmel-
dung kénnen mehrere Prioritaten in
Anspruch genommen werden, selbst
wenn sie aus verschiedenen Staaten
stammen. Fur einen Patentanspruch
kénnen mehrere Prioritaten in Anspruch
genommen werden. Werden mehrere
Prioritaten in Anspruch genommen, so
beginnen Fristen, die vom Prioritatstag
an laufen, vom friihesten Prioritatstag an
zu laufen.

(3) Werden eine oder mehrere Prio-
ritdten fur die europaische Patentan-
meldung in Anspruch genommen, so
umfalit das Prioritatsrecht nur die Merk-
male der européaischen Patentanmel-
dung, die in der Anmeldung oder den
Anmeldungen enthalten sind, deren Prio-
ritat in Anspruch genommen worden ist.

(4) Sind bestimmte Merkmale der Er-
findung, fur die die Prioritat in Anspruch
genommen wird, nicht in den in der
friheren Anmeldung aufgestellten
Patentanspriichen enthalten, so reicht es
fur die Gewéahrung der Prioritat aus, daf3
die Gesamtheit der Anmeldungsunter-
lagen der friheren Anmeldung diese
Merkmale deutlich offenbart.
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Basisvorschlag - Art. 88
Revidierte Fassung

Artikel 88
Inanspruchnahme der Prioritat

(1) Der Anmelder, der die Prioritat einer
friheren Anmeldung in Anspruch nehmen
will, hat eine Prioritatserklarung [...] und
weitere erforderliche Unterlagen nach
Mafl3gabe der Ausfihrungsordnung
einzureichen.

(2) Unverandert
(3) Unverandert
(4) Unverandert



Basisvorschlag - Art. 90 -81 -
ARTIKEL 90 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.  Artikel 90 (1) EPU entspricht dem bisherigen Artikel 90 (1) a) EPU und wurde
umformuliert.

2. Artikel 90 (2) EPU bleibt im wesentlichen bestehen. Die Gelegenheit zur Mangel-
beseitigung wird jetzt im neuen Absatz 4 verankert.

3. Der neue Artikel 90 (3) EPU tritt an die Stelle der bisherigen Artikel 90 (1) b) und 91
(1) EPU. Die Einzelheiten der Durchfilhrung der Formalpriifung werden in die
Ausfiihrungsordnung uberfiihrt. Die bisher in Artikel 90 (3) EPU genannten
Rechtsfolgen werden jetzt in den Artikeln 14 (2) und 78 (2) EPU behandelt.
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Geltende Fassung

Artikel 90
Eingangsprufung

(1)

a) die europaische Patentanmeldung
den Erfordernissen fur die Zuerkennung
eines Anmeldetags genugt;

Die Eingangsstelle prift, ob

b) die Anmeldegebihr und die Recher-
chengebihr rechtzeitig entrichtet worden
sind;

c) im Fall des Artikels 14 Absatz 2 die
Ubersetzung der europaischen Patent-
anmeldung in der Verfahrenssprache
rechtzeitig eingereicht worden ist.

(2) Kann ein Anmeldetag nicht zuer-
kannt werden, so gibt die Eingangsstelle
dem Anmelder nach MalRgabe der Aus-
fuhrungsordnung Gelegenheit, die fest-
gestellten Mangel zu beseitigen. Werden
die Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so
wird die Anmeldung nicht als
europaische Patentanmeldung
behandelt.

(3) Sind die Anmeldegebihr und die
Recherchengebihr nicht rechtzeitig
entrichtet worden oder ist im Fall des
Artikels 14 Absatz 2 die Ubersetzung der
europaischen Patentanmeldung in der
Verfahrenssprache nicht rechtzeitig
eingereicht worden, so gilt die euro-
paische Patentanmeldung als zurick-
genommen.
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Basisvorschlag - Art. 90
Revidierte Fassung

Artikel 90
Eingangs- und Formalprifung

(1) Das Europaische Patentamt priift
nach MalRgabe der Ausfuhrungsord-
nung, ob die Anmeldung den Erforder-
nissen fir die Zuerkennung eines
Anmeldetags genugt.

(2) Kann ein Anmeldetag nach der
Prifung nach Absatz 1 nicht zuerkannt
werden, [...] so wird die Anmeldung nicht
als européaische Patentanmeldung
behandelt.

(3) Ist der europaischen Patent-
anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt
worden, so pruft das Europaische
Patentamt nach Mal3gabe der Ausfih-
rungsordnung, ob den Erfordernissen
der Artikel 14, 78, 81 und gegebenen-
falls 88 Absatz 1 und 133 Absatz 2
sowie den weiteren in der Ausfuh-
rungsordnung festgelegten Erforder-
nissen entsprochen worden ist.



Basisvorschlag - Art. 90 -83-

4.

Der neue Artikel 90 (4) EPU stellt sicher, daR der Anmelder wie in den derzeitigen
Artikeln 90 (2) und 91 (2) EPU vorgesehen stets Gelegenheit zur Mangelbeseitigung
erhalt.

Die Rechtsfolgen von Mangeln, die das EPA feststellt und der Anmelder nicht
beseitigt, werden in den neuen Artikel 90 (5) EPU aufgenommen. Der Wortlaut
entspricht dem bisherigen Artikel 91 (3) EPU.

Die bislang in Artikel 91 (4) EPU genannte Rechtsfolge muR nicht im Ubereinkom-
men verbleiben. Nachdem der neue Artikel 79 (2) EPU vorsieht, daf? die Erhebung
von Benennungsgebuhren gegebenenfalls in der Ausfihrungsordnung behandelt
wird, sollte auch die Rechtsfolge der Nichtzahlung dort geregelt werden.

Eine unterlassene Erfindernennung fihrt nunmehr ebenfalls dazu, dal3 die
Anmeldung zuriickgewiesen wird und nicht mehr - wie derzeit in Artikel 91 (5) EPU
festgelegt - als zuriickgenommen gilt. Ein logischer Grund fur die unterschiedlichen
Rechtsfolgen im bisherigen Artikel 91 (3) und (5) EPU ist nicht erkennbar: alle diese
Méangel betreffen Erfordernisse, die eigentlich bei Einreichung der Anmeldung erfullt
sein mussen.

Ebensowenig muR Artikel 91 (6) EPU im Ubereinkommen verbleiben, denn er betrifft
eine Regelung im Zusammenhang mit dem Anmeldetag, die in den Ausfiihrungsvor-
schriften zu Artikel 90 (1) EPU behandelt werden soll.
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Geltende Fassung

(Siehe bestehender Artikel 91 (2):

(2) Stellt die Eingangsstelle behebbare
Mangel fest, so gibt sie dem Anmelder
nach Mal3gabe der Ausfiihrungsordnung
Gelegenheit, diese Mangel zu
beseitigen.)

(Siehe bestehender Artikel 91 (3):

(3) Werden die in den Féllen des
Absatzes 1 Buchstaben a bis d festge-
stellten Mangel nicht nach Mal3gabe der
Ausfuhrungsordnung beseitigt, so wird
die europaische Patentanmeldung
zuriickgewiesen; betreffen die in Absatz 1
Buchstabe d genannten Vorschriften den
Prioritdtsanspruch, so erlischt der
Prioritatsanspruch fur die Anmeldung.)
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Basisvorschlag - Art. 90

Revidierte Fassung

(4) Stellt das Europaische Patentamt
bei der Prufung nach Absatz 1 oder 3
behebbare Méngel fest, so gibt es dem
Anmelder [...] Gelegenheit, diese Mangel
zu beseitigen.

(5) Wird ein bei der Pfifung nach
Absatz 3 festgestellter Mangel nicht [...]
beseitigt, so wird die europaische Patent-
anmeldung zuriickgewiesen; betrifft der
Mangel den Prioritatsanspruch, so
erlischt der Prioritdtsanspruch fur die
Anmeldung.



Basisvorschlag - Art. 91 -85 -
ARTIKEL 91 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL 31/00, Nr. 3)

Dieser Artikel wird komplett gestrichen, weil alles Notwendige in den neuen Artikel
90 EPU eingegangen ist.
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- 86 - Basisvorschlag - Art. 91

Geltende Fassung Revidierte Fassung

Artikel 91 Gestrichen
Formalprifung

(1) Steht der Anmeldetag einer (1) Siehe neuen Artikel 90 (3)
europaischen Patentanmeldung fest und
gilt die Anmeldung nicht nach Artikel 90

Absatz 3 als zuriickgenommen, so pruft

die Eingangsstelle, ob

a) den Erfordernissen des Artikels 133
Absatz 2 entsprochen worden ist;

b) die Anmeldung den Formerforder-
nissen genugt, die zur Durchfuhrung
dieser Vorschrift in der Ausfuihrungs-
ordnung vorgeschrieben sind;

c) die Zusammenfassung eingereicht
worden ist;

d) der Antrag auf Erteilung eines euro-
paischen Patents hinsichtlich seines
Inhalts den zwingenden Vorschriften
genugt, die in der Ausfuhrungsordnung
vorgeschrieben sind, und ob gegebenen-
falls den Vorschriften dieses Uberein-
kommens Uber die Inanspruchnahme der
Prioritat entsprochen worden ist;

e) die Benennungsgebuhren entrichtet
worden sind;

f)  die Erfindernennung nach Artikel 81
erfolgt ist;

g) diein Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe
d genannten Zeichnungen am Anmelde-
tag eingereicht worden sind.

(2) Stellt die Eingangsstelle behebbare (2) Siehe neuen Artikel 90 (4)
Mangel fest, so gibt sie dem Anmelder
nach Mal3gabe der Ausfiihrungsordnung
Gelegenheit, diese Mangel zu beseitigen.
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Geltende Fassung

(3) Werden die in den Fallen des
Absatzes 1 Buchstaben a bis d fest-
gestellten Mangel nicht nach Mal3gabe
der Ausfihrungsordnung beseitigt, so
wird die europaische Patentanmeldung
zuriickgewiesen; betreffen die in Absatz
1 Buchstabe d genannten Vorschriften
den Prioritdtsanspruch, so erlischt der
Prioritatsanspruch fur die Anmeldung.

(4) Wird im Fall des Absatzes 1 Buch-
stabe e die Benennungsgebuhr fur einen
Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet,
so gilt die Benennung dieses Staats als
zuriickgenommen.

(5) Wird im Fall des Absatzes 1 Buch-
stabe f die Erfindernennung nicht nach
Mafl3gabe der Ausfiihrungsordnung
vorbehaltlich der darin vorgesehenen
Ausnahmen innerhalb von sechzehn
Monaten nach dem Anmeldetag oder,
wenn eine Prioritat in Anspruch genom-
men worden ist, nach dem Prioritatstag
nachgeholt, so gilt die europaische
Patentanmeldung als zuriickgenommen.

(6) Werden im Fall des Absatzes 1
Buchstabe g die Zeichnungen nicht am
Anmeldetag eingereicht und wird der
Mangel nicht nach Mal3gabe der
Ausfiihrungsordnung beseitigt, so tritt
nach der vom Anmelder aufgrund der
Ausfuhrungsordnung getroffenen Wahi
die Rechtsfolge ein, dal3 entweder der
Anmeldetag neu auf den Tag der Einrei-
chung der Zeichnungen festgesetzt wird
oder die Bezugnahmen auf die Zeich-
nungen in der Anmeldung als gestrichen
gelten.
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Revidierte Fassung

(3) Siehe neuen Artikel 90 (5)

(4) In die Ausfiihrungsordnung zu
Uberfuhren

(5) Siehe neuen Artikel 90 (5)

(6) Indie Ausfuhrungsordnung zu
Uberfihren



Basisvorschlag - Art. 92 -89 -
ARTIKEL 92 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 92 (1) EPU wurde ohne inhaltliche Anderungen umformuliert. Dieser
Artikel soll aussagen, dal3 das EPA Recherchenberichte zu anhangigen
europaischen Anmeldungen erstellt, fur die die Recherchengebihr entrichtet worden
ist. Der bisherige Wortlaut ist aber zu restriktiv und deckt die Félle nicht ab, in denen
eine Anmeldung nicht mehr anhangig ist, ohne daR sie gemaR Artikel 90 (3) EPU als
zurickgenommen gilt. Der Verweis auf "die europaische Patentanmeldung" stellt
klar, daf3 nur fur Anmeldungen eine Recherche durchgefihrt wird, denen ein Anmel-
detag zuerkannt worden ist (anderenfalls sind sie keine europaischen Patentanmel-
dungen, s. Artikel 90 (2) EPU) und die zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der Recher-
che anhangig sind. Die Grundlage des Recherchenberichts (die Patentanspriiche)
wird im Artikel belassen. Dariiber hinaus wird in Artikel 92 EPU ausdriicklich die
Verpflichtung des EPA zur Veroffentlichung des Recherchenberichts verankert, die
bislang in Artikel 93 (2) EPU enthalten war. Nahere Einzelheiten sollen in der Aus-
fuhrungsordnung geregelt werden.

2. Artikel 92 (2) EPU wird gestrichen. Da es sich von selbst versteht, daR das Amt
verpflichtet ist, dem Anmelder den Recherchenbericht zu tibersenden, ist die Uber-
mittlung des Recherchenberichts und der Abschriften der angefihrten Schriftstiicke
in der Ausfuihrungsordnung zu behandeln.
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Geltende Fassung

Artikel 92
Erstellung des europaischen
Recherchenberichts

(1) Steht der Anmeldetag einer euro-
paischen Patentanmeldung fest und gilt
die Anmeldung nicht nach Artikel 90
Absatz 3 als zuriickgenommen, so erstellt
die Recherchenabteilung den
europaischen Recherchenbericht auf der
Grundlage der Patentanspriche unter
angemessener Berlcksichtigung der
Beschreibung und der vorhandenen
Zeichnungen in der in der Ausfuhrungs-
ordnung vorgeschriebenen Form.

(2) Der européaische Recherchenbericht
wird unmittelbar nach seiner Erstellung
dem Anmelder zusammen mit den Ab-
schriften aller angefuhrten Schriftstiicke
Ubersandt.
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Revidierte Fassung

Artikel 92
Erstellung des europaischen
Recherchenberichts

[...] Das Européaische Patentamt erstellt
und veroffentlicht nach MalRgabe der
Ausfuhrungsordnung einen européi-
schen Recherchenbericht zu der euro-
paischen Patentanmeldung auf der
Grundlage der Patentanspriiche unter
angemessener Berlcksichtigung der
Beschreibung und der vorhandenen
Zeichnungen [...].

(2) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren



Basisvorschlag - Art. 93 -91 -
ARTIKEL 93 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL 31/00, Nr.
15)

1. Artikel 93 (1) EPU wurde ohne inhaltliche Anderungen umformuliert und damit
gestrafft und verstandlicher gemacht. Die international anerkannte Praxis der
Veroffentlichung nach achtzehn Monaten mit den moglichen Ausnahmen dazu
verbleibt im Ubereinkommen. Der zweite Satz des Artikels 93 (1) wird zum neuen
Absatz 2.

2. Artikel 93 (2) EPU wird gestrichen und inhaltlich in die Ausfiihrungsordnung
Uberfuhrt. Die Verpflichtung des EPA zur Veroffentlichung des Recherchenberichts
wird nun ausdrucklich in Artikel 92 erwéhnt.
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Geltende Fassung

Artikel 93
Veroffentlichung der européischen
Patentanmeldung

(1) Die europaische Patentanmeldung
wird unverzuglich nach Ablauf von acht-
zehn Monaten nach dem Anmeldetag
oder, wenn eine Prioritat in Anspruch
genommen worden ist, nach dem
Prioritatstag veroffentlicht. Sie kann
jedoch auf Antrag des Anmelders vor
Ablauf dieser Frist veroffentlicht werden.
Wird die Entscheidung, durch die das
europaische Patent erteilt worden ist, vor
Ablauf dieser Frist wirksam, so wird die
Anmeldung gleichzeitig mit der euro-
paischen Patentschrift veroffentlicht.

(2) Die Veroffentlichung enthalt die
Beschreibung, die Patentanspriiche und
gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils
in der urspringlich eingereichten Fas-
sung sowie als Anlage den europdaischen
Recherchenbericht und die Zusammen-
fassung, sofern diese vor Abschlul3 der
technischen Vorbereitungen fur die
Veroffentlichung vorliegen. Sind der
europaische Recherchenbericht und die
Zusammenfassung nicht mit der
Anmeldung verdffentlicht worden, so
werden sie gesondert veroffentlicht.
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Revidierte Fassung

Artikel 93
Veroffentlichung der européischen
Patentanmeldung

(1) Das Europaische Patentamt
veroffentlicht die europaische Patent-
anmeldung [...] unverziglich

a) nach Ablauf von achtzehn Monaten
nach dem Anmeldetag oder, wenn eine
Prioritat in Anspruch genommen worden
ist, nach dem Prioritatstag [...] oder

b) auf Antrag des Anmelders vor
Ablauf dieser Frist [...].

(2) Die europaische Patentanmel-
dung wird gleichzeitig mit der europai-
schen Patentschrift verdffentlicht, wenn
die Entscheidung Uber die Erteilung des
Patents vor Ablauf der in Absatz 1
Buchstabe a genannten Frist wirksam
wird.

(2) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren



Basisvorschlag - Art. 94 -93-

ARTIKEL 94 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00; CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL 31/00, Nr. 16)

1.

Der neue Artikel 94 EPU ist eine Zusammenfassung der bisherigen Artikel 94
und 96 EPU und behandelt die Einleitung sowie die Durchfiihrung des Priifungs-
verfahrens. Seine Uberschrift soll entsprechend angepalt werden. Die Verpflichtung
zur Zahlung einer Gebuhr und die Rechtsfolge der Nichtzahlung einer Gebuhr oder
der Nichterfiillung einer anderen Verpflichtung verbleiben im Ubereinkommen.

In Artikel 94 (1) Satz 1 EPU wurde der Ausdruck "schriftlichen" (Antrag) gestrichen.
AulRerdem wurde "nach Mafl3gabe der Ausfiihrungsordnung™ hinzugefugt. Damit
werden sowohl die praktischen Modalitéaten fir die Stellung des Prifungsantrags
einschlief3lich Form und Frist, als auch die Durchfihrung des Prifungsverfahrens in
der Ausfuhrungsordnung geregelt. Dal3 der Antrag schriftlich gestellt werden muf3,
soll nicht verlangt werden (weitere Erlauterungen dazu s. CA/PL 6/00). Aul3erdem
soll in der Ausfuhrungsordnung festgelegt werden, wer den Prifungsantrag stellen
kann. In der Regel wird dies der Anmelder sein. Angesichts der Streichung des
Artikels 95 EPU sollte aber die Mdglichkeit nicht ausgeschlossen werden, daR ein
Dritter die Prufung beantragt.

Der Grundsatz, dal? der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die Prtfungsgebihr
entrichtet worden ist, wird in Artikel 94 (1) Satz 2 EPU tibernommen und entspricht
vergleichbaren Bestimmungen in bezug auf Einspruch (Artikel 99), Beschwerde
(Artikel 108) und Beschrankung (neuer Artikel 105a).

Artikel 94 (2) EPU entspricht dem bisherigen Artikel 94 (3) EPU. Allerdings wurde
der Ausdruck "rechtzeitig" eingefligt, weil die Frist fir die Stellung des Antrags nicht
mehr im Ubereinkommen festgelegt ist.

Artikel 96 (2) EPU wurde in den neuen Artikel 94 (3) EPU iibernommen. Im Einklang
mit der Praxis des EPA wird jetzt klar zum Ausdruck gebracht, dal? das EPA den
Anmelder nicht nur zur Einreichung von Stellungnahmen, sondern auch zur
Anderung der Anmeldung gemaf Artikel 123 EPU auffordern kann.

Der neue Artikel 94 (4) EPU entspricht im wesentlichen dem bisherigen Artikel 96
(3) EPU und gibt die Rechtsfolge an, die eintritt, wenn auf eine Mitteilung der
Prufungsabteilung nicht geantwortet wird. Der Begriff "Aufforderung” wurde durch
den treffenderen Begriff "Mitteilung" ersetzt.
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Geltende Fassung

Artikel 94
Prifungsantrag

(1) Das Européaische Patentamt pruft
auf schriftlichen Antrag, ob die européi-
sche Patentanmeldung und die Erfin-
dung, die sie zum Gegenstand hat, den
Erfordernissen dieses Ubereinkommens
genugen.

(2) Der Prufungsantrag kann vom An-
melder bis zum Ablauf von sechs Mona-
ten nach dem Tag gestellt werden, an
dem im Europdaischen Patentblatt auf die
Veroffentlichung des europaischen
Recherchenberichts hingewiesen worden
ist. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn
die Prufungsgebihr entrichtet worden ist.
Der Antrag kann nicht zurickgenommen
werden.

(3) Wird bis zum Ablauf der in Absatz 2
genannten Frist ein Prifungsantrag nicht
gestellt, so gilt die europaische Patent-
anmeldung als zurtickgenommen.

(Siehe bestehender Artikel 96 (2):

(2) Ergibt die Prufung, daf3 die européi-
sche Patentanmeldung oder die Erfin-
dung, die sie zum Gegenstand hat, den
Erfordernissen dieses Ubereinkommens
nicht gentgt, so fordert die Prifungsab-
teilung den Anmelder nach MalRgabe der
Ausfihrungsordnung so oft wie erforder-
lich auf, innerhalb einer von ihr zu bestim-
menden Frist eine Stellungnahme
einzureichen.)

(Siehe bestehender Artikel 96 (3):

(3) Unterlal3t es der Anmelder, auf eine
Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 recht-
zeitig zu antworten, so gilt die europai-
sche Patentanmeldung als zurtickge-
nommen.)
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Revidierte Fassung

Artikel 94
Prifung der europaischen
Patentanmeldung

(1) Das Europaische Patentamt pruft
nach MalRgabe der Ausfuhrungsord-
nung auf [...] Antrag, ob die europaische
Patentanmeldung und die Erfindung, die
sie zum Gegenstand hat, den
Erfordernissen dieses Ubereinkommens
genugen. [...] Der Antrag gilt erst als
gestellt, wenn die Prifungsgebuhr
entrichtet worden ist [...].

(2) Wird [...] ein Prafungsantrag nicht
rechtzeitig gestellt, so gilt die euro-
paische Patentanmeldung als zurick-
genommen.

(3) Ergibt die Prifung, daf3 die
Anmeldung oder die Erfindung, die sie
zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
dieses Ubereinkommens nicht geniigt, so
fordert die Prifungsabteilung den
Anmelder [...] so oft wie erforderlich auf,
[...] eine Stellungnahme einzureichen
und, vorbehaltlich Artikel 123 Absatz
1, die Anmeldung zu andern.

(4) Unterla3t es der Anmelder, auf eine
Mitteilung der Prifungsabteilung recht-
zeitig zu antworten, so gilt die europai-
sche Patentanmeldung als zuriickge-
nommen.



Basisvorschlag - Art. 95 -905-

ARTIKEL 95 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00; CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.

Die First fur die Stellung eines Prifungsantrags wird in die Ausfiihrungsordnung
uberfiihrt (vgl. neuen Artikel 94 (1) EPU). Im jetzigen Stadium soll die geltende Frist
von sechs Monaten nicht geandert werden. Die Lage konnte sich aber in Zukunft
wandeln, so daf die derzeit in Artikel 95 EPU verankerte strikte Begrenzung der
Moglichkeiten einer Anpassung dieser Frist an unvorhersehbare Entwicklungen nicht
mehr wiinschenswert ist. Beispielsweise kdnnte es notwendig werden, das
europdische Prifungsverfahren an etwaige Anderungen des PCT-Systems
anzupassen. Auch konnte die Organisation infolge einer extremen Zunahme des
Arbeitsanfalls der Prifer gezwungen sein, eine Art aufgeschobene Prifung
einzufuihren. Daher ist ein gewisses Mal3 an Flexibilitat notwendig. Etwaige
Anderungen des Systems miiRten natiirlich vom Verwaltungsrat beschlossen
werden, so dal3 ein ordnungsgemaller Entscheidungsprozeld gewahrleistet wére.

Sollte je ein System der aufgeschobenen Priufung eingefiihrt werden, so mif3te das
Ubereinkommen die Moglichkeit offen lassen, daR Dritte die Priifung beantragen
kénnen. Da der neue Artikel 94 (1) EPU nicht festlegt, wer den Priifungsantrag
stellen kann, konnte in der Ausfiihrungsordnung vorgesehen werden, dal3 auch ein
Dritter den Antrag stellen kann.

Angesichts dieser Ausfiihrungen ist Artikel 95 EPU zu streichen. Artikel 33 (1) a)
EPU wurde entsprechend geéndert.
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-96 - Basisvorschlag - Art. 95

Geltende Fassung Revidierte Fassung
Artikel 95 Gestrichen
Verlangerung der Frist zur Stellung des
Prifungsantrags

(1) Der Verwaltungsrat kann die Frist
zur Stellung des Priifungsantrags ver-
langern, wenn feststeht, daf? die euro-
paischen Patentanmeldungen nicht in
angemessener Zeit geprift werden
kénnen.

(2) Verlangert der Verwaltungsrat die
Frist, so kann er beschliel3en, daf auch
ein Dritter die Prufung beantragen kann.
In diesem Fall legt der Verwaltungsrat in
der Ausfuhrungsordnung die Vorschriften
zur Durchfiihrung dieses Beschlusses
fest.

(3) Ein Beschlul? des Verwaltungsrats,
die Frist zu verlangern, ist nur auf die
europaischen Patentanmeldungen anzu-
wenden, die nach der Veréffentlichung
dieses Beschlusses im Amtsblatt des
Européaischen Patentamts eingereicht
werden.

(4) Verlangert der Verwaltungsrat die
Frist, so hat er Mal3hahmen zu treffen,
um die urspringliche Frist so schnell wie
maoglich wiederherzustellen.
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Basisvorschlag - Art. 96 -97 -
ARTIKEL 96 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00; CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Der neue Artikel 94 EPU ist eine Zusammenfassung der bisherigen Artikel 94 und 96
EPU. Der bisher in Artikel 96 (1) EPU beschriebene Sachverhalt, der eine Regelung
in Zusammenhang mit der Stellung des Prifungsantrags betrifft, wird dann in der
Ausfiihrungsvorschrift zum neuen Artikel 94 (1) EPU behandelt.

2. Artikel 96 wird folglich gestrichen.
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-908 - Basisvorschlag - Art. 96
Geltende Fassung Revidierte Fassung

Artikel 96 Gestrichen
Prifung der européaischen
Patentanmeldung

(1) Hat der Anmelder den Prifungsan- (1) Indie Ausfuhrungsordnung zu
trag gestellt, bevor ihm der europaische Uberfuhren

Recherchenbericht zugegangen ist, so
fordert ihn das Europaische Patentamt
nach Ubersendung des Berichts auf,
innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu
erklaren, ob er die europaische Patentan-
meldung aufrechterhalt.

(2) Ergibt die Prufung, daf3 die europai- (2) Siehe neuen Artikel 94 (3)
sche Patentanmeldung oder die Erfin-
dung, die sie zum Gegenstand hat, den
Erfordernissen dieses Ubereinkommens
nicht gentigt, so fordert die Prifungsab-
teilung den Anmelder nach MalRgabe der
Ausfihrungsordnung so oft wie erforder-
lich auf, innerhalb einer von ihr zu
bestimmenden Frist eine Stellungnahme
einzureichen.

(3) Unterlal3t es der Anmelder, auf eine (3) Siehe neuen Artikel 94 (4)
Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 recht-
zeitig zu antworten, so gilt die europai-
sche Patentanmeldung als zuriickge-
nommen.
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Basisvorschlag - Art. 97 -99-

ARTIKEL 97 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00; CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.

Die Absatze 1 und 2 des bisherigen Artikels 97 EPU werden gegeneinander ausge-
tauscht, so daR Artikel 97 (1) EPU nunmehr die Erteilung des Patents behandelt.
Alle Formerfordernisse, die erflillt sein missen, bevor die Prifungsabteilung die
Erteilung des Patents beschliel3en kann, werden in die Ausfihrungsordnung tber-
fuhrt. Diese Formerfordernisse werden schon jetzt im Detail in Regel 51 EPU
behandelt. Sie miissen nicht auch noch im Ubereinkommen selbst aufgefiihrt
werden, zumal dies das EPA daran hindern wirde, flexibel auf zukunftige Ent-
wicklungen einzugehen. Sollte das Amt beispielsweise beschliel3en, erteilte Patente
nur noch tber elektronische Medien zu verdffentlichen, so wirde sich die Druck-
kostengebiihr eriibrigen. Dementsprechend soll auch Artikel 97 (3) und (5) EPU
gestrichen wird. Die Verpflichtung, Ubersetzungen der Anspriiche einzureichen, wird
auf jeden Fall in der Ausfuhrungsordnung aufrechterhalten. Die Rechtsfolgen der
Nicht-Erfullung der Formerfordernisse werden ebenfalls in der Ausfiihrungsordnung
festgelegt.

Artikel 97 (2) EPU wurde ohne inhaltliche Anderungen an Absatz 1 angepalft.
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Geltende Fassung

Artikel 97
Zuruckweisung oder Erteilung

(1) Istdie Prafungsabteilung der Auf-
fassung, dal3 die europaische Patent-
anmeldung oder die Erfindung, die sie
zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
dieses Ubereinkommens nicht geniigt, so
weist sie die europaische Patentanmel-
dung zuriick, sofern in diesem Uberein-
kommen nicht eine andere Rechtsfolge
vorgeschrieben ist.

(2) Istdie Prifungsabteilung der Auf-
fassung, dal3 die europaische Patent-
anmeldung und die Erfindung, die sie
zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
dieses Ubereinkommens geniigen, so
beschliel3t sie die Erteilung des europai-
schen Patents fur die benannten
Vertragsstaaten, vorausgesetzt, daf3

a) gemal der Ausfiihrungsordnung
feststeht, dald der Anmelder mit der
Fassung, in der die Prufungsabteilung
das europdische Patent zu erteilen
beabsichtigt, einverstanden ist,
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Basisvorschlag - Art. 97
Revidierte Fassung

Artikel 97
Erteilung oder Zurtickweisung

(1) Istdie Prifungsabteilung der Auf-
fassung, dal3 die europaische Patent-
anmeldung und die Erfindung, die sie
zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
dieses Ubereinkommens geniigen, so
beschliel3t sie die Erteilung des euro-
paischen Patents [...], sofern die in der
Ausfuhrungsordnung genannten
Voraussetzungen erfillt sind.

(2) Ist die Prifungsabteilung der Auf-
fassung, dal3 die europaische Patent-
anmeldung oder die Erfindung, die sie
zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
dieses Ubereinkommens nicht geniigt, so
weist sie die Anmeldung zuriick, sofern in
diesem Ubereinkommen nicht eine
andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

(2) Siehe neuen Absatz 1



Basisvorschlag - Art. 97 -101 -

3.

Artikel 97 (3) EPU ist im wesentlichen mit dem bisherigen Artikel 97 (4) Satz 1 EPU
identisch und wurde nur in positivem Sinne umformuliert. Die Vorschriften zu dem
Zeitraum, der mindestens vergangen sein muf3, bevor die Erteilung wirksam werden
kann, wurden im Ubereinkommen gestrichen. In Anbetracht der Tatsache, daR die
tbrigen Formerfordernisse fur die Erteilung in die Ausfuhrungsordnung tberfiihrt
werden sollen, 1Rt sich auch dieser Gegenstand zweckmaliger auf einer
niedrigeren gesetzgeberischen Ebene regeln.
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Geltende Fassung

b) die Erteilungsgebiihr und die Druck-
kostengebuhr innerhalb der in der Aus-
fuhrungsordnung vorgeschriebenen Frist
entrichtet und

c) die bereits falligen Jahresgebuhren
und Zuschlagsgebihren entrichtet
worden sind.

(3) Werden die Erteilungsgebihr und
die Druckkostengebuihr nicht rechtzeitig
entrichtet, so gilt die européische Patent-
anmeldung als zurtickgenommen.

(4) Die Entscheidung uber die Erteilung
des europaischen Patents wird erst an
dem Tag wirksam, an dem im Europai-
schen Patentblatt auf die Erteilung hinge-
wiesen worden ist. Dieser Hinweis wird
frihestens drei Monate nach Beginn der
in Absatz 2 Buchstabe b genannten Frist
bekanntgemacht.

(5) In der Ausfuhrungsordnung kann
vorgesehen werden, daf3 der Anmelder
eine Ubersetzung der Fassung der
Patentanspriiche, in der die Prufungs-
abteilung das europaische Patent zu
erteilen beabsichtigt, in den beiden
Amtssprachen des Europaischen Patent-
amts einzureichen hat, die nicht die
Verfahrenssprache sind. In diesem Fall
betragt die in Absatz 4 vorgesehene Frist
mindestens finf Monate. Wird die Uber-
setzung nicht rechtzeitig eingereicht, so
gilt die européische Patentanmeldung als
zurickgenommen.

(6) Auf Antrag des Anmelders wird der
Hinweis auf die Erteilung des europai-
schen Patents vor Ablauf der Frist nach
Absatz 4 oder 5 bekanntgemacht. Der
Antrag kann erst gestellt werden, wenn
die Erfordernisse nach den Absétzen 2
und 5 erfllt sind.
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Basisvorschlag - Art. 97

Revidierte Fassung

(3) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(3) Die Entscheidung uber die Erteilung
des europaischen Patents wird [...] an
dem Tag wirksam, an dem der Hinweis
auf die Erteilung im Européischen
Patentblatt bekanntgemacht wird. [...]

(5) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfihren

(6) Gestrichen - In die Ausfihrungs-
ordnung zu uberfuhren



Basisvorschlag - Art. 98 - 103 -
ARTIKEL 98 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.  Artikel 98 EPU wurde ohne inhaltliche Anderungen umformuliert. Der Wortlaut
wird an Artikel 93 EPU angepaft. Die Angaben zum Inhalt der Patentschrift werden
in die Ausfuhrungsordnung Uberfuhrt.

2. Artikel 98 EPU enthalt nun den Begriff "unverziglich”, womit zum Ausdruck gebracht
werden soll, dal’ es aus technischen Grinden nicht immer mdglich ist, die Patent-
schrift am gleichen Tag zu veroffentlichen wie den Hinweis auf die Erteilung.
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Geltende Fassung

Artikel 98
Veroffentlichung der européischen
Patentschrift

Das Européische Patentamt gibt gleich-
zeitig mit der Bekanntmachung des Hin-
weises auf die Erteilung des europai-
schen Patents eine europaische Patent-
schrift heraus, in der die Beschreibung,
die Patentanspriche und gegebenenfalls
die Zeichnungen enthalten sind.
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Basisvorschlag - Art. 98

Revidierte Fassung

Artikel 98
Veroffentlichung der européischen
Patentschrift

Das Européaische Patentamt veroffent-
licht die européaische Patentschrift [...]
unverzuglich nach Bekanntmachung
des Hinweises auf die Erteilung des
europaischen Patents im Européaischen
Patentblatt.



Basisvorschlag - Art. 99 - 105 -
FUNFTER TEIL
Erlauterungen

Das Beschrankungsverfahren (vgl. neue Artikel 105 a - 105 c) ist im neuen Titel des
5. Teils aufgenommen worden.

ARTIKEL 99 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00,
Nr. 17)

1.  Artikel 99 (1) EPU bleibt im wesentlichen unverandert, lediglich Satz 2 wird in die
Ausfihrungsordnung tberfiihrt. Satz 1 wurde umformuliert und prazisiert, jedoch
inhaltlich nicht geandert.

2. Artikel 99 (1) EPU enthalt eine Reihe von Zulassigkeitserfordernissen. Weitere Vor-
aussetzungen fiir einen zulassigen Einspruch sind in Regel 55 EPU festgelegt. An
sich sollten so viele Erfordernisse wie madglich einheitlich in der Ausfihrungsordnung
behandelt werden, zumal die Rechtsfolge eines unzulassigen Einspruchs bereits in
Regel 56 EPU geregelt ist. Da jedoch der Frist von 9 Monaten sowie der Entrichtung
der Einspruchsgebihr grundséatzliche Bedeutung beigemessen wird, verbleiben
diese Erfordernisse im Ubereinkommen. Lediglich das Formerfordernis in Artikel 99
(1) Satz 2 EPU, wonach der Einspruch schriftlich eingereicht und begriindet werden
muf3, wird in die Ausfuhrungsordnung tberfuhrt.

3. Artikel 99 (3) EPU stellt klar, da Einspruch auch eingelegt werden kann, wenn fiir
alle benannten Vertragsstaaten auf das europaische Patent verzichtet worden ist
oder wenn das européische Patent fir alle diese Staaten erloschen ist. Dies mul3
nicht im Ubereinkommen selbst verankert sein. Bereits jetzt ist ein vergleichbarer
Fall in Regel 60 (1) EPU geregelt, die bestimmt, dal? nach dem Verzicht auf ein
europaisches Patent oder dessen Erloschen das Einspruchsverfahren vom EPA auf
Antrag fortgesetzt werden kann. Deshalb wird Artikel 99 (3) EPU gestrichen und in
die Ausfuhrungsordnung uberfuhrt.

CA/PL 25/00 rev. 1 d

003674770 . / .



Geltende Fassung

FUNFTER TEIL
EINSPRUCHSVERFAHREN

Artikel 99
Einspruch

(1) Innerhalb von neun Monaten nach
der Bekanntmachung des Hinweises auf
die Erteilung des europaischen Patents
kann jedermann beim Europaischen
Patentamt gegen das erteilte européi-
sche Patent Einspruch einlegen. Der
Einspruch ist schriftlich einzureichen und
zu begriinden. Er gilt erst als eingelegt,
wenn die Einspruchsgebihr entrichtet
worden ist.

(2) Der Einspruch erfal3t das europa-
ische Patent flr alle Vertragsstaaten, in
denen es Wirkung hat.

(3) Der Einspruch kann auch eingelegt
werden, wenn fur alle benannten Ver-
tragsstaaten auf das européische Patent
verzichtet worden ist oder wenn das
europaische Patent fur alle diese Staaten
erloschen ist.

(4) Am Einspruchsverfahren sind neben
dem Patentinhaber die Einsprechenden
beteiligt.

(5) Weist jemand nach, dal3 er in einem
Vertragsstaat aufgrund einer rechts-
kraftigen Entscheidung anstelle des
bisherigen Patentinhabers in das Patent-
register dieses Staats eingetragen ist, so
tritt er auf Antrag in bezug auf diesen
Staat an die Stelle des bisherigen
Patentinhabers. Abweichend von Artikel
118 gelten der bisherige Patentinhaber
und derjenige, der sein Recht geltend
macht, nicht als gemeinsame Inhaber, es
sei denn, dal3 beide dies verlangen.
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Basisvorschlag - Art. 99

Revidierte Fassung

FUNFTER TEIL
EINSPRUCHS- UND
BESCHRANKUNGSVERFAHREN

Artikel 99
Einspruch

(1) Innerhalb von neun Monaten nach
Bekanntmachung des Hinweises auf die
Erteilung des europaischen Patents im
Europaischen Patentblatt, kann jeder-
mann nach MalRgabe der Ausfihrungs-
ordnung beim Europaischen Patentamt
gegen dieses [...] Patent Einspruch
einlegen. Der Einspruch [...] gilt erst als
eingelegt, wenn die Einspruchsgebuhr
entrichtet worden ist.

(2) Unverandert

(3) Gestrichen - In die Ausfihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(4) wird (3) - Text unverandert

(5) wird (4) - Text unverandert



Basisvorschlag - Art. 101 -107 -

ARTIKEL 101 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00,
Nr. 18)

1.

Der neue Artikel 101 EPU kombiniert die Artikel 101 (1), (2) und 102 (1), (2) und (3)
EPU und wird zur Klarstellung teilweise neu strukturiert. Die bisher in Artikel 102 (3)
a), b) - (5) EPU geregelten Einzelheiten des Einspruchsverfahrens werden in die
Ausfuihrungsordnung tberfuhrt.

Artikel 101 (1) EPU wird dahingehend prazisiert, dal? die Einspruchsabteilung nicht
obligatorisch alle Einspruchsgriinde nach Artikel 100 EPU priift. Diese
Prazisierung spiegelt die Rechtsprechung der Grol3en Beschwerdekammer (G
10/91, ABI. EPA 1993, 420) und die darauf beruhende derzeitige Praxis wider.

Fur die Prafung der Einspruchsgriinde gelten die folgenden von der Grol3en
Beschwerdekammer aufgestellten Grundsatze:

Die Einspruchsabteilung muf3 nur Einspruchsgriinde prifen, die in der Erklarung des
Einsprechenden nach Regel 55 ¢) EPU genannt sind. Dariiber hinaus kann die
Einspruchsabteilung gemaR Artikel 114 (1) EPU von Amts wegen auch einen
Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPU priifen, der vom Einsprechenden nicht
geltend gemacht wurde, wenn dieser Einspruchsgrund relevant ist und der
Aufrechterhaltung des européaischen Patents entgegensteht. Diese Grundsatze
sollten sich in den Regeln zur Ausfiihrung von Artikel 101 (1) EPU widerspiegeln.

Artikel 101 (2) EPU wird gestrichen und in den neuen Absatz 1 iberfiihrt. Der neue
Artikel 101 (2) EPU entspricht dem geltenden Artikel 102 (1) und (2) EPU, enthalt
aber auch eine Klarstellung. Fir den Widerruf des europaischen Patents reicht es
aus, wenn ein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent
wird aufrechterhalten, wenn kein Einspruchsgrund dem entgegensteht. Diese
Klarstellung betrifft allein die materiell-rechtliche Frage, wann ein Patent zu
widerrufen oder aufrechtzuerhalten ist. Die Frage, wie der Einspruch im Verfahren
im einzelnen zu prifen ist und welche Einspruchsgrinde in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung abzuhandeln sind, wird in der Ausfihrungsordnung naher
geregelt.
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Geltende Fassung

Artikel 101
Prifung des Einspruchs

(1) Istder Einspruch zulassig, so pruft
die Einspruchsabteilung, ob die in Artikel
100 genannten Einspruchsgrinde der
Aufrechterhaltung des européaischen
Patents entgegenstehen.

(2) Beider Prufung des Einspruchs, die
nach Mal3gabe der Ausfiihrungsordnung
durchzufuhren ist, fordert die Einspruchs-
abteilung die Beteiligten so oft wie erfor-
derlich auf, innerhalb einer von ihr zu
bestimmenden Frist eine Stellungnahme
zu ihren Bescheiden oder zu den Schrift-
satzen anderer Beteiligter einzureichen.

(Siehe bestehender Artikel 102 (1):

(1) Istdie Einspruchsabteilung der Auf-
fassung, daf3 die in Artikel 100 genannten
Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung
des europaischen Patents entgegen-
stehen, so widerruft sie das Patent.

und bestehender Artikel 102 (2):

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auf-
fassung, daf3 die in Artikel 100 genannten
Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung
des europaischen Patents in unverander-
ter Form nicht entgegenstehen, so weist
sie den Einspruch zurick).
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Basisvorschlag - Art. 101
Revidierte Fassung

Artikel 101
Prifung des Einspruchs
Widerruf oder Aufrechterhaltung des
europaischen Patents

(1) Ist der Einspruch zulassig, so prift
die Einspruchsabteilung nach Mal3gabe
der Ausfuhrungsordnung, ob [...]
wenigstens ein Einspruchsgrund nach
Artikel 100 der Aufrechterhaltung des
europdaischen Patents entgegensteht. Bei
dieser Prufung fordert die Einspruchs-
abteilung die Beteiligten so oft wie
erforderlich auf, [...] eine Stellungnahme
zu ihren Bescheiden oder zu den
Schriftsatzen anderer Beteiligter
einzureichen.

(2) Gestrichen - In Absatz 1 uberfihrt

(2) Ist die Einspruchsabteilung der
Auffassung, dal’3 wenigstens ein Ein-
spruchsgrund der Aufrechterhaltung des
europdischen Patents entgegensteht, so
widerruft sie das Patent. Andernfalls
weist sie den Einspruch zuruck.



Basisvorschlag - Art. 101 - 109 -

5.

Der neue Artikel 101 (3) a) EPU entspricht dem geltenden Artikel 102 (3) EPU,
wobei die bisher in Artikel 102 (3) a), b) und (5) EPU enthaltenen Formerfordernisse
in die Ausfihrungsordnung tberfuhrt werden.

Der neue Artikel 101 (3) b) EPU wird um einen der Klarstellung dienenden Punkt
erganzt. Beantragt der Patentinhaber wahrend des Einspruchsverfahrens
Anderungen, dann priift die Einspruchsabteilung unter Heranziehung samtlicher
Vorschriften des EPU, ob die sachlichen Voraussetzungen fiir die Aufrechterhaltung
des Patents erfullt sind. Ergibt die Prufung, dal3 dies der Fall ist, so wird das Patent
in gedndertem Umfang aufrechterhalten. Sind diese Voraussetzungen nicht erfllt,
so wird das Patent widerrufen. Artikel 102 (1) EPU sieht den Widerruf des Patents
nur vor, wenn die Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung entgegenstehen. Dies
bedeutet, daR Artikel 102 (1) EPU streng genommen nicht Rechtsgrundlage fir
einen Widerruf des Patents sein kann, wenn das Patent in ge&nderter Fassung z. B.
die Voraussetzungen der Artikel 84 oder 123 (3) oder der Regeln 27 oder 29 EPU
nicht erfullt. In diesen Fallen wurde das Patent in der bisherigen Praxis des EPA
nach Artikel 102 (3) EPU widerrufen, obgleich diese Vorschrift den Widerruf nicht
ausdrucklich vorsieht.

Zur Klarstellung wird deshalb vorgeschlagen, im neuen Artikel 101 (3) b) EPU den
Widerruf eines Patents in gednderter Fassung ausdrucklich vorzusehen.
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Geltende Fassung
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Basisvorschlag - Art. 101
Revidierte Fassung

(3) Ist die Einspruchsabteilung der
Auffassung, dafl’ unter Beriicksichtigung
der vom Patentinhaber im Einspruchsver-
fahren vorgenommenen Anderungen das
europdaische Patent und die Erfindung,
die es zum Gegenstand hat,

a) den Erfordernissen dieses Uberein-
kommens gentigen, so beschliel3t sie die
Aufrechterhaltung des Patents in gean-
derter Fassung, sofern die in der
Ausfuhrungsordnung genannten
Voraussetzungen erfullt sind;

b) den Erfordernissen dieses Uber-
einkommens nicht gentigen, so wider-
ruft sie das Patent.



Basisvorschlag - Art. 102 -111 -
ARTIKEL 102 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 3)

Artikel 102 EPU ist zum Teil in Artikel 101 EPU eingegangen (siehe Erlauterungen zu
Artikel 101 EPU, Nr. 1). Artikel 101 (2) EPU enthalt den geltenden Artikel 102 (1) und
(2) EPU (Einzelheiten in den Erlauterungen zu Artikel 101 EPU, Nr. 4). Die Einzelheiten
des Einspruchsverfahrens, die im geltenden Artikel 102 (3) a), b) - (5) EPU geregelt
sind, werden in die Ausfiihrungsordnung aufgenommen.
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Geltende Fassung

Artikel 102
Widerruf oder Aufrechterhaltung des
europdaischen Patents

(1) Istdie Einspruchsabteilung der
Auffassung, daf3 die in Artikel 100
genannten Einspruchsgrinde der
Aufrechterhaltung des européaischen
Patents entgegenstehen, so widerruft sie
das Patent.

(2) Istdie Einspruchsabteilung der
Auffassung, dal3 die in Artikel 100
genannten Einspruchsgrinde der
Aufrechterhaltung des européaischen
Patents in unveranderter Form nicht
entgegenstehen, so weist sie den
Einspruch zurtck.

(3) Istdie Einspruchsabteilung der
Auffassung, dafl’ unter Beriicksichtigung
der vom Patentinhaber im Einspruchsver-
fahren vorgenommenen Anderungen das
europdaische Patent und die Erfindung,
die es zum Gegenstand hat, den Erfor-
dernissen dieses Ubereinkommens
genugen, so beschliel3t sie die Aufrecht-
erhaltung des Patents in dem geédnderten
Umfang, vorausgesetzt, dal3

a) gemal der Ausfiihrungsordnung
feststeht, dal3 der Patentinhaber mit der
Fassung, in der die Einspruchsabteilung
das Patent aufrechtzuerhalten beab-
sichtigt, einverstanden ist, und

b) die Druckkostengebhr fir eine
neue europaische Patentschrift innerhalb
der in der Ausfuhrungsordnung vorge-
schriebenen Frist entrichtet worden ist.

(4) Wird die Druckkostengebuhr fur
eine neue europaische Patentschrift nicht
rechtzeitig entrichtet, so wird das euro-
paische Patent widerrufen.
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Basisvorschlag - Art. 102

Revidierte Fassung
Gestrichen
Uberschrift kommt zur Uberschrift von
Artikel 101 EPU hinzu

(1) wird Artikel 101 (2) Satz 1

(2) wird Artikel 101 (2) Satz 2

(3) wird Artikel 101 (2) a)

a) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

b) Gestrichen - In die Ausfuhrungs-
ordnung zu uberfuhren

(4) Gestrichen - In die Ausfihrungs-
ordnung zu uberfuhren



Basisvorschlag - Art. 102
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-114 - Basisvorschlag - Art. 102

Geltende Fassung Revidierte Fassung
(5) Inder Ausfiihrungsordnung kann (5) Gestrichen - In die
vorgesehen werden, dald der Patent- Ausfihrungsordnung zu tberfihren

inhaber eine Ubersetzung der geander-
ten Patentanspriiche in den beiden Amts-
sprachen des Européischen Patentamts,
die nicht Verfahrenssprache sind, einzu-
reichen hat. Wird die Ubersetzung nicht
rechtzeitig eingereicht, so wird das euro-
paische Patent widerrufen.
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Basisvorschlag - Art. 103 -115-
ARTIKEL 103 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.  Artikel 103 EPU wurde ohne inhaltliche Anderungen umformuliert. Es wird nun auf
den neuen Artikel 101 (3) a) EPU Bezug genommen, der Artikel 102 (3) EPU ersetzt.
Im Gbrigen wurde der Wortlaut an den der neuen Artikel 93 und 98 EPU angepalt.
Der Inhalt einer neuen Patentschrift wird in der Ausfiihrungsordnung geregelt.

2. Der neue Text enthalt nun den Begriff "unverztiglich”, womit zum Ausdruck gebracht
werden soll, dal3 es aus technischen Griinden nicht immer méglich ist, die neue
Patentschrift am gleichen Tag zu veroffentlichen wie den Hinweis auf die Ein-
spruchsentscheidung.
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Geltende Fassung

Artikel 103
Veroffentlichung einer neuen
europaischen Patentschrift

Ist das europdaische Patent nach

Artikel 102 Absatz 3 geédndert worden, so
gibt das Europaische Patentamt gleich-
zeitig mit der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Entscheidung tber den
Einspruch eine neue europaische Patent-
schrift heraus, in der die Beschreibung,
die Patentanspriche und gegebenenfalls
die Zeichnungen in der gednderten Form
enthalten sind.
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Basisvorschlag - Art. 103

Revidierte Fassung

Artikel 103
Veroffentlichung einer neuen
europaischen Patentschrift

Ist das europdaische Patent nach

Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe a in
geanderter Fassung aufrechterhalten
worden, so [...] veroffentlicht das Euro-
paische Patentamt [...] eine neue euro-
paische Patentschrift [...] unverzuglich
nach Bekanntmachung des Hinweises
auf die Entscheidung tGber den Einspruch
im Europaischen Patentblatt.



Basisvorschlag - Art. 104 -117 -
ARTIKEL 104 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 3)

Artikel 104 (1) EPU wurde leicht umformuliert. Ferner wurde Artikel 104 (1) und (2) EPU
dahingehend geandert, dal? die Einzelheiten einer Entscheidung tber eine andere
Verteilung der Kosten und das Verfahren zur Kostenfestsetzung in die Ausfiihrungs-
ordnung Uberfuhrt werden.
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Geltende Fassung

Artikel 104
Kosten

(1) Im Einspruchsverfahren tragt jeder
Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten
selbst, soweit nicht die Einspruchs-
abteilung oder die Beschwerdekammer,
wenn und soweit dies der Billigkeit ent-
spricht, Gber eine Verteilung der Kosten,
die durch eine mindliche Verhandlung
oder eine Beweisaufnahme verursacht
worden sind, nach Maf3gabe der Aus-
fuhrungsordnung anders entscheidet.

(2) Die Geschéftsstelle der Einspruchs-
abteilung setzt auf Antrag den Betrag der
Kosten fest, die aufgrund einer Entschei-
dung uber die Verteilung zu erstatten
sind. Gegen die Kostenfestsetzung der
Geschaftsstelle ist der Antrag auf Ent-
scheidung durch die Einspruchsabteilung
innerhalb einer in der Ausfiihrungs-
ordnung vorgeschriebenen Frist zulassig.

(3) Jede unanfechtbare Entscheidung
des Europdaischen Patentamts Uber die
Festsetzung der Kosten wird in jedem
Vertragsstaat in bezug auf die Voll-
streckung wie ein rechtskraftiges Urtell
eines Zivilgerichts des Staats behandelt,
in dessen Hoheitsgebiet die Voll-
streckung stattfindet. Eine Uberprufung
dieser Entscheidung darf sich lediglich
auf ihre Echtheit beziehen.
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Basisvorschlag - Art. 104
Revidierte Fassung

Artikel 104
Kosten

(1) Im Einspruchsverfahren tragt jeder
Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten
selbst, soweit nicht die Einspruchs-
abteilung [...], wenn und soweit dies der
Billigkeit entspricht, nach Mal3gabe der
Ausfihrungsordnung tber eine andere
Verteilung der Kosten [...] entscheidet.

(2) Das Verfahren zur Kostenfest-
setzung ist in der Ausfuhrungs-
ordnung geregelt.

(3) Unverandert



Basisvorschlag - Art. 105 -119 -
ARTIKEL 105 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00,
Nr. 19)

Artikel 105 EPU wurde zur Klarstellung umformuliert. Das Wort "gerichtliche" ist ganz
zu streichen, weil eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung nicht in allen Staaten
bei einem Gericht erhoben werden muf. Die im geltenden Artikel 105 EPU enthaltenen
Einzelheiten des Beitritts werden in die Ausfiihrungsordnung Uberfihrt.
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Geltende Fassung

Artikel 105
Beitritt des vermeintlichen
Patentverletzers

(1) Ist gegen ein europaisches Patent
Einspruch eingelegt worden, so kann
jeder Dritte, der nachweist, dal} gegen
ihn Klage wegen Verletzung dieses
Patents erhoben worden ist, nach Ablauf
der Einspruchsfrist dem Einspruchs-
verfahren beitreten, wenn er den Beitritt
innerhalb von drei Monaten nach dem
Tag erklart, an dem die Verletzungsklage
erhoben worden ist. Das gleiche gilt fur
jeden Dritten, der nachweist, dal3 er nach
einer Aufforderung des Patentinhabers,
eine angebliche Patentverletzung zu
unterlassen, gegen diesen Klage auf
gerichtliche Feststellung erhoben hat,
daf er das Patent nicht verletze.

(2) Der Beitritt ist schriftlich zu erklaren
und zu begrinden. Er ist erst wirksam,
wenn die Einspruchsgebihr entrichtet
worden ist. Im tbrigen wird der Beitritt als
Einspruch behandelt, soweit in der
Ausfihrungsordnung nichts anderes
bestimmt ist.
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Basisvorschlag - Art. 105
Revidierte Fassung

Artikel 105
Beitritt des vermeintlichen
Patentverletzers

(1) Jeder Dritte kann nach Ablauf der
Einspruchsfrist nach Mal3gabe der
Ausfuhrungsordnung dem Einspruchs-
verfahren beitreten, wenn er nachweist

a) dald gegen ihn Klage wegen
Verletzung dieses Patents erhoben
worden ist [...], oder

b) dald er nach einer Aufforderung des
Patentinhabers, eine angebliche Patent-
verletzung zu unterlassen, gegen diesen
Klage auf [...] Feststellung erhoben hat,

dal er das Patent nicht verletze.

(2) Ein zulassiger Beitritt [...] wird [...]
als Einspruch behandelt [...].



Basisvorschlag - Art. 105a -121 -

NEUE ARTIKEL 105a, 105b, 105¢c EPU (Beschrankungsverfahren)

Erlauterungen
(vorbereitende Dokumente: CA/PL 11/96; CA/PL 29/99; CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL PV 4,
Nrn. 95-107; CA/PL PV 11, Nrn. 23-40; CA/PL PV 13, Nrn. 128-138; CA/PL 31/00, Nr. 35)

1.

Nach dem mit den neuen Artikeln 105a - 105c vorgeschlagenen erweiterten
Beschrankungsverfahren kann das europaische Patent auf Antrag des Patent-
inhabers mit riickwirkender Kraft (vgl. oben Art. 68 EPU) beschrankt oder
widerrufen werden. Beschrankung oder Widerruf kénnen, vorbehaltlich des
Vorrangs des Einspruchsverfahrens, jederzeit beantragt werden. Die Ausgestaltung
des Beschrankungsverfahrens als ex parte Verfahren und der Verzicht auf die
Prifung der Patentierbarkeit des Restpatents gewahrleisten eine rasche Ent-
scheidung des EPA.

Nach Artikel 105a (1) EPU erfolgen Widerruf oder Beschrankung des europaischen
Patents - die durch Anderung der Patentanspriiche vorzunehmen ist - auf gebiihren-
pflichtigen Antrag des Patentinhabers. Die Ausfihrungsordnung wird dazu insbe-
sondere die Zulassigkeitserfordernisse (Schriftform, gemeinsame Antragstellung bei
verschiedenen Patentinhabern, beizufligende Unterlagen etc.) festlegen.

Artikel 105a (2) EPU regelt das Verhaltnis zwischen dem Beschrankungs- und
Einspruchsverfahren. Der danach vorgesehene Vorrang des Einspruchs schlief3t
aus, dal3 es zu einem Beschrankungsverfahren kommt, wenn Einspruch bereits
eingelegt ist. Wie in den praktisch seltenen Féllen zu verfahren ist, in denen ein
Antrag auf Beschrankung oder Widerruf bei Einlegung des Einspruchs wirksam
gestellt ist, wird in der Ausfuhrungsordnung geregelt. Insoweit soll vorgesehen
werden, daf} bei beantragtem Widerruf das Beschrankungsverfahren fortzufiihren
und das Patent ggf. zu widerrufen ist. Ist eine Anderung des Patents beantragt, soll
das Beschrankungsverfahren bis zum Abschluf? des Einspruchsverfahrens ausge-
setzt werden.

Gegenuber nationalen Verfahren (insbesondere Nichtigkeitsverfahren) hat das
europdische Beschrankungsverfahren keinen Vorrang. Kommt es insoweit zu
Parallelverfahren, kann das nationale Verfahren nach MalRgabe des nationalen
Rechts ausgesetzt oder fortgefuhrt werden. Wo das nationale Verfahren bereits
abgeschlossen ist, kann die dort erfolgte Beschréankung tber das européische
Beschrankungsverfahren auch fir andere Vertragsstaaten verbindlich gemacht
werden. Hervorzuheben ist auch, daf3 eine vor dem EPA erfolgte Beschrankung des
europaischen Patents einer weitergehenden Beschréankung im nationalen Verfahren
nicht entgegensteht.
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-122 - Basisvorschlag - Art. 105a

Geltende Fassung Revidierte Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist im Artikel 105a

EPU bisher nicht enthalten.
Antrag auf Beschrankung oder

Widerruf

(1) Auf Antrag des Patentinhabers
kann das européische Patent wider-
rufen oder durch Anderung der Patent-
anspruche beschréankt werden. Der
Antrag ist beim Européischen Patent-
amt nach Mal3gabe der Ausfihrungs-
ordnung zu stellen. Er gilt erst als ge-
stellt, wenn die Beschrankungs- oder
Widerrufsgebuhr entrichtet worden ist.

(2) Der Antrag kann nicht gestellt
werden, solange ein Einspruchsver-
fahren Uber das europaische Patent
anhangig ist.
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Basisvorschlag - Art. 105b -123 -

5.

10.

Im Beschrankungsverfahren hat das EPA nach Artikel 105b (1) EPU zu priifen, ob
die in der Ausfuhrungsordnung festgelegten Voraussetzungen fur die beantragte
Beschrankung oder den Widerruf des Patents gegeben sind. Bei Beschrankung ist
insbesondere zu priifen, ob die beantragte Anderung der Anspriiche tatséachlich eine
Beschrankung des Patents bewirkt, nicht auf den Schutz eines aliud gerichtet ist und
die Erfordernisse des Artikels 84 EPU eingehalten sind. Ferner hat das EPA auch im
Beschrankungsverfahren die maf3geblichen allgemeinen Verfahrensvorschriften,
insbesondere Artikel 123 (2) und (3) EPU anzuwenden.

Nicht gepruft wird im Beschrankungsverfahren, ob das mit der Beschrankung
verfolgte Ziel - z. B. Abgrenzung gegeniiber einem bestimmten Stand der Technik -
erreicht wird oder der Gegenstand des beschrankten Patents nach den Artikeln 52-
57 EPU patentfahig ist.

Nach Artikel 105b (2) EPU hat das EPA(Prifungsabteilung) die Beschrankung bzw.
den Widerruf des europaischen Patents zu beschliel3en, sofern die nach

Artikel 105 b (1) EPU vorgeschriebenen Erfordernisse erfiillt sind. Andernfalls ist der
Antrag zurtickzuweisen.

Das dabei einzuhaltende Verfahren ist in der Ausfiihrungsordnung im einzelnen zu
regeln. Fur den Fall der Beschrankung des europaischen Patents ist insbesondere
vorzusehen, dal3 diese gemal der vom Patentinhaber vorgelegten Neufassung der
Patentanspriiche erfolgt. Der Patentinhaber soll mit der Mitteilung, da® dem Be-
schrankungsantrag stattgegeben werden kann, aufgefordert werden, eine Uber-
setzung der geanderten Anspriiche einzureichen und die Druckkostengebihr zu
zahlen. Er erhalt damit Gelegenheit zur Uberpriifung der zur Veroffentlichung vorge-
sehenen Fassung des Patents. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler
konnen auf Antrag korrigiert werden. Sachliche Anderungen der Anspriiche sollen
dagegen nicht mehr méglich sein, da die Prifung des Antrags bereits - positiv -
abgeschlossen ist.

Gegen Entscheidungen der Prifungsabteilungen im Beschrankungsverfahren kann
nach MaRgabe der Artikel 106 ff. EPU Beschwerde eingelegt werden.

Mit Verdffentlichung der Entscheidung tber den Widerruf bzw. die Beschrankung
nach Artikel 105b (3) EPU entfallen die Wirkungen des europaischen Patents ganz
oder teilweise mit Riickwirkung (Art. 68 EPU - vgl. oben) fiir alle Vertragsstaaten, in
denen es Geltung hat oder hatte. Wird im Rahmen des Beschrankungsverfahrens in
Bezug auf einzelne Vertragsstaaten das Bestehen alterer europaischer oder natio-
naler Rechte geltend gemacht, kann fiir diese entsprechend Regel 87 EPU eine
Beschrankung in Form gesonderter Anspriiche erfolgen.
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-124 - Basisvorschlag - Art. 105b

Geltende Fassung Revidierte Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist im Artikel 105b

EPU bisher nicht enthalten.

Beschrankung oder Widerruf des
europaischen Patents

(1) Das Europaische Patentamt pruft,
ob die in der Ausfihrungsordnung
festgelegten Erfordernisse fur eine
Beschrankung oder den Widerruf des
europaischen Patents erfullt sind.

(2) Ist das Européaische Patentamt
der Auffassung, dal3 der Antrag auf
Beschrankung oder Widerruf des euro-
paischen Patents diesen Erfordernis-
sen genugt, so beschliel3t es nach
Maf3gabe der Ausfihrungsordnung die
Beschrankung oder den Widerruf des
europaischen Patents. Andernfalls
weist es den Antrag zuruck.

(3) Die Entscheidung Uber die Be-
schrankung oder den Widerruf erfal3t
das européaische Patent mit Wirkung
fur alle Vertragsstaaten, fur die es er-
teilt ist. Sie wird an dem Tag wirksam,
an dem im Europaischen Patentblatt
auf die Entscheidung hingewiesen
wird.
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Basisvorschlag - Art. 105¢ -125 -

11. Mit der Bekanntmachung der Entscheidung lber die Beschrankung des europai-
schen Patents gibt das EPA nach Artikel 105¢c EPU eine geanderte europaische
Patentschrift heraus, die nach MalRgabe der Ausfihrungsordnung die Neufassung
der Patentanspriiche, deren Ubersetzung in die Amtssprachen des EPA und gege-
benenfalls die Beschreibung und die Zeichnungen in ge&nderter Form enthalt.

12. Liegt die geanderte europdische Patentschrift nicht in einer Amtssprache des
Vertragsstaats vor, fur den das Patent wirksam ist, so kann dieser Staat gemal}
Artikel 65 EPU (neu) die Einreichung einer Ubersetzung verlangen (vgl. oben Art. 65
EPU).
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Geltende Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist im
EPU bisher nicht enthalten.
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Basisvorschlag - Art. 105c¢

Revidierte Fassung
Artikel 105c

Veroffentlichung der gednderten euro-
paischen Patentschrift

Ist das européische Patent nach Arti-
kel 105b Absatz 2 beschréankt worden,
so veroffentlicht das Européische P-
atentamt die geédnderte européaische
Patentschrift unverztglich nach Be-
kanntmachung des Hinweises auf die
Beschrankung im Europdaischen Pa-
tentblatt.



Basisvorschlag - Art. 106 -127 -
ARTIKEL 106 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL 31/00, Nr.
20)

1. Artikel 106 (1) EPU bestimmt zusammen mit Artikel 106 (3) EPU, welche Entschei-
dungen mit der Beschwerde anfechtbar sind, ndmlich nur abschlielRende Entschei-
dungen, es sei denn, die gesonderte Beschwerde ist in einer nicht abschlie3enden
Entscheidung zugelassen. Dies ist ein wesentliches Strukturmerkmal des Rechts-
mittelverfahrens im EPA und daher ein im Ubereinkommen zu regelnder Punkt.

2. Artikel 106 (2) EPU wird aus denselben Griinden in die Ausfiihrungsordnung
tberfihrt, die in den Erlauterungen zu Artikel 99 (3) EPU genannt werden.

3. Artikel 106 (4) und (5) EPU enthalt Einschrankungen fur Beschwerden gegen
Kostenverteilung und Kostenfestsetzung. Die Regelung in Artikel 106 (4) EPU hat
sich grundsétzlich bewahrt. In seltenen Féllen ergeben sich aber Harten, etwa fur
eine Partei, die hohe Kosten anteilig tragen muf3, aber keine Beschwerde dagegen
einlegen kann, weil sie nicht auch in anderer Hinsicht durch die Entscheidung
beschwert ist, in der die Kostenverteilung angeordnet wird. Deshalb erscheint es
sinnvoll, sich eine Mdglichkeit zur Anderung dieser Regelung offenzuhalten. Im
Ubrigen betreffen diese Vorschriften keine grundsatzlichen Aspekte des Beschwer-
deverfahrens. Sie werden daher in die Ausfuhrungsordnung uberfuihrt, wobei im
Ubereinkommen eine Grundlage fir die Einschrankung des Beschwerderechts
geschaffen wird.
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Geltende Fassung

Artikel 106
Beschwerdefahige Entscheidungen

(1) Die Entscheidungen der Eingangs-

stelle, der Prufungsabteilungen, der Ein-

spruchsabteilungen und der Rechtsabtei-
lung sind mit der Beschwerde anfechtbar.
Die Beschwerde hat aufschiebende Wir-

kung.

(2) Beschwerde gegen die Entschei-
dung der Einspruchsabteilung kann auch
eingelegt werden, wenn fur alle benann-
ten Vertragsstaaten auf das européische
Patent verzichtet worden ist oder wenn
das europdische Patent fir alle diese
Staaten erloschen ist.

(3) Eine Entscheidung, die ein Verfah-
ren gegenuber einem Beteiligten nicht
abschliel3t, ist nur zusammen mit der
Endentscheidung anfechtbar, sofern
nicht in der Entscheidung die gesonderte
Beschwerde zugelassen ist.

(4) Die Verteilung der Kosten des Ein-
spruchsverfahrens kann nicht einziger
Gegenstand einer Beschwerde sein.

(5) Eine Entscheidung Uber die Fest-
setzung des Betrags der Kosten des Ein-
spruchsverfahrens ist mit der Beschwer-
de nur anfechtbar, wenn der Betrag eine
in der Gebuhrenordnung bestimmte Hohe
Ubersteigt.
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Basisvorschlag - Art. 106

Revidierte Fassung

Artikel 106
Beschwerdefahige Entscheidungen

Unverandert

(1)

(2) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(3) wird (2) - Text unverandert

(3) Das Recht, Beschwerde gegen
Entscheidungen uber die Kostenver-
teilung oder Kostenfestsetzung im
Einspruchsverfahren einzulegen, kann
in der Ausfuihrungsordnung einge-
schrankt werden.



Basisvorschlag - Art. 108 -129 -
ARTIKEL 108 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.  Artikel 108 EPU betrifft die Fristen und die Form der Beschwerde. Die Beschwerde-
und die Beschwerdebegriindungsfrist sollen weiterhin im Ubereinkommen festgelegt
werden; demgegeniber sollen Formerfordernisse - wie schon nach dem geltenden
Ubereinkommen (siehe Regeln 64 und 65 EPU) - in der Ausfiihrungsordnung
geregelt werden. Im Hinblick auf die zukinftige Verwendung elektronischer Kommu-
nikationsmittel empfiehlt es sich jedoch, nicht mehr von "schriftlich” zu sprechen und
diesbezlgliche Regelungen der Ausfiihrungsordnung zu Uberlassen.
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Geltende Fassung

Artikel 108
Frist und Form

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei
Monaten nach Zustellung der Entschei-
dung schriftlich beim Européischen
Patentamt einzulegen. Die Beschwerde
gilt erst als eingelegt, wenn die Be-
schwerdegebihr entrichtet worden ist.
Innerhalb von vier Monaten nach Zustel-
lung der Entscheidung ist die Beschwer-
de schriftlich zu begrunden.

CA/PL 25/00 rev. 1d

003674771

- 130 -

Basisvorschlag - Art. 108

Revidierte Fassung

Artikel 108
Frist und Form

Die Beschwerde ist nach MalRgabe der
Ausfuhrungsordnung innerhalb von
zwei Monaten nach Zustellung der Ent-
scheidung [...] beim Europaischen
Patentamt einzulegen. Die Beschwerde
gilt erst als eingelegt, wenn die Be-
schwerdegebihr entrichtet worden ist.
Innerhalb von vier Monaten nach Zustel-
lung der Entscheidung ist die Beschwer-
de nach Mal3gabe der Ausfihrungs-
ordnung [...] zu begrtinden.



Basisvorschlag - Art. 110 -131 -
ARTIKEL 110 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Laut Artikel 110 (1) EPU werden nur zulassige Beschwerden auf ihre Begriindetheit
gepriift. Die Zulassigkeitserfordernisse sind bisher teils im Ubereinkommen und teils
in der Ausfuihrungsordnung geregelt. Die Prifung einer Beschwerde auf ihre Zu-
lassigkeit unterliegt gegenwartig der Regel 65 EPU. Als Rechtsfolge ist dort vor-
gesehen, dal3 eine unzulassige Beschwerde zu verwerfen ist. Diese Regelung
verbleibt in der Ausfihrungsordnung.

2. Schon im geltenden Artikel 110 (2) EPU heiR3t es, daR die Priifung der Beschwerde
nach Maf3gabe der Ausfiihrungsordnung durchzufiihren ist. Diese Bestimmung
bleibt im revidierten Artikel 110 (1) EPU erhalten. Das im Ubereinkommen bereits
angewandte Grundprinzip, daf3 die Ausfihrungsordnung umfassende Bestimmungen
uber die Beschwerdeprifung enthalt, tritt auch in der bisherigen Regel 66 (1) EPU
zutage. Sie legt fest, dal3 die Vorschriften fur das Verfahren vor der Stelle, die die
mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerde-
verfahren entsprechend anzuwenden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist.

3. Der geltende Artikel 110 (2) EPU regelt einen praktischen Anwendungsfall des
schon in Artikel 113 EPU enthaltenen Grundsatzes des rechtlichen Gehdérs und
braucht deshalb nicht im Ubereinkommen zu bleiben. Der geltende Artikel 110 (3)
i. V. m. Artikel 110 (2) EPU betrifft nur die Prifung im Ex-parte-Beschwerdever-
fahren. Die im geltenden Artikel 110 (3) EPU festgeschriebene Fiktion der Zuriick-
nahme der Anmeldung ist in der Regel die vorteilhafteste Rechtsfolge fiir den
Anmelder, da er nach der bisherigen Praxis gemafR Regel 69 (1) EPU iiber den
Rechtsverlust unterrichtet und damit in die Lage versetzt wird, den passenden
Rechtsbehelf zu wahlen: er kann dann entweder nach Regel 69 (2) EPU eine
beschwerdefahige Entscheidung tber den Rechtsverlust oder aber die Weiter-
behandlung nach Artikel 121 EPU bzw. die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
nach Artikel 122 EPU beantragen. Wenn die Ex-parte-Beschwerde jedoch nur eine
genau abgegrenzte Frage wie die Benennung eines bestimmten Vertragsstaats
betrifft, ware die Fiktion der Zuricknahme der Beschwerde eine sinnvollere Rechts-
folge. Hieran zeigt sich, daf3 Flexibilitat vonndten ist, um zukunftigen Entwicklungen
im Erteilungsverfahren Rechnung tragen zu kdnnen. Diese Regelungen der gelten-
den Artikel 110 (2) und (3) EPU werden daher in die Ausfiihrungsordnung
uberfuhrt.
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Geltende Fassung

Artikel 110
Prifung der Beschwerde

(1) Ist die Beschwerde zulassig, so
pruft die Beschwerdekammer, ob die
Beschwerde begriindet ist.

(2) Beider Prufung der Beschwerde,
die nach Mal3gabe der Ausfihrungsord-
nung durchzufuhren ist, fordert die
Beschwerdekammer die Beteiligten so oft
wie erforderlich auf, innerhalb einer von
ihr zu bestimmenden Frist eine Stellung-
nahme zu ihren Bescheiden oder zu den
Schriftsatzen anderer Beteiligter einzu-
reichen.

(3) UnterlaRt es der Anmelder, auf eine
Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig
zu antworten, so gilt die europdaische
Patentanmeldung als zurtickgenommen,
es sei denn, dal3 die mit der Beschwerde
angefochtene Entscheidung von der
Rechtsabteilung erlassen worden ist.
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Basisvorschlag - Art. 110

Revidierte Fassung

Artikel 110
Prifung der Beschwerde

Ist die Beschwerde zul&ssig, so pruft die
Beschwerdekammer, ob die Beschwerde
begriindet ist. Die Prifung der Beschwer-
de [...] ist nach MalRgabe der Ausfih-
rungsordnung durchzufiihren.

(2) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(3) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren



Basisvorschlag - Art. 112a - 133 -
NEUER ARTIKEL 112a EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/00; CA/PL PV 13, Nrn. 65 - 70; CA/PL 31/00,
Nr. 31)

1. Um eine begrenzte gerichtliche Uberpriifung von Beschwerdekammerentschei-
dungen zu ermdglichen, soll der GroRen Beschwerdekammer die Befugnis ver-
liehen werden, tiber Antrage auf Uberprifung zu entscheiden.

2.  GemaR dem neuen Artikel 112a (1) EPU sind Entscheidungen der Beschwerde-
kammern nur dann mit einem Uberpriifungsantrag anfechtbar,
a) wenn das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrens-
mangel behaftet war oder
b) wenn eine Straftat die Entscheidung beeinflu3t haben kénnte.
Diese erschopfend aufgezahlten Griinde fir eine Uberpriifung werden in der Aus-
fuhrungsordnung genauer bezeichnet.

3. Ein Antrag auf Uberpriifung steht einem Verfahrensbeteiligten nur zu, wenn er durch
die angefochtene Entscheidung beschwert ist.

4.  Der Uberprifungsantrag wird in das europaische Patentregister eingetragen.

5.  Wie aus dem Wortlaut des vorgeschlagenen Artikels 112a (1) a) EPU ersichtlich,
kann ein Uberpriifungsantrag nur auf schwerwiegende (nicht auf geringfiigige)
Verfahrensmangel gestiitzt werden. Der Uberpriifungsantrag darf keinesfalls dazu
instrumentalisiert werden, die Anwendung des materiellen Rechts tberprifen zu
lassen. Diese Einschrankung ist gerechtfertigt, weil die Funktion des Uberpriifungs-
antrags darin besteht, nicht hinnehmbare Fehler in einzelnen Beschwerdever-
fahren zu beseitigen, und nicht darin, die Verfahrenspraxis vor dem EPA weiterzu-
entwickeln oder eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern.

6. Es ist beabsichtigt, in der Regel zur Ausgestaltung des Artikels 112a (1) a) EPU
vorzusehen, daf ein Uberpriifungsantrag gemaR Artikel 112a (1) a) nur darauf
gestitzt werden kann, dal3
- ein Mitglied der Kammer unter Verstol3 gegen Artikel 24 (1) oder trotz einer
Ausschluf3entscheidung gemal} Artikel 24 (4) an der Entscheidung mitgewirkt
hat,

- der Beschwerdekammer jemand angehorte, der nicht zum Beschwerdekammer-
mitglied ernannt war,

- ein schwerwiegender Verstol3 gegen Artikel 113 vorliegt,

- sich aus der Nichtbertcksichtigung eines Antrags eines Beteiligten ein schwer-
wiegender Verfahrensmangel ergibt.

Eine solche Regel sollte weiter vorsehen, daf? ein Uberpriifungsantrag nur zulassig

ist, wenn der Mangel wahrend des Beschwerdeverfahrens beanstandet und der

Einwand von der Beschwerdekammer zuriickgewiesen wurde, es sei denn, der

Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden.
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Geltende Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist im
EPU bisher nicht enthalten.

Eine entsprechende Bestimmung ist im
EPU bisher nicht enthalten.
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Basisvorschlag - Art. 112a

Revidierte Fassung

Artikel 112a
Antrag auf Uberprifung durch die Gro-
e Beschwerdekammer

(1) Der Antrag auf Uberprifung durch
die Grol3e Beschwerdekammer steht
denjenigen zu, die an dem Beschwer-
deverfahren beteiligt waren, das zu der
Entscheidung gefuhrt hat, soweit sie
durch diese Entscheidung beschwert
sind,

a) wenn das Beschwerdeverfahren
mit einem der in der Ausfiihrungsord-
nung bezeichneten schwerwiegenden
Verfahrensméngel behaftet war oder



Basisvorschlag - Art. 112a -135-

7.

10.

11.

Einer der schwerwiegendsten Mangel, mit dem eine Entscheidung behaftet sein
kann, besteht darin, daf3 sie durch eine kriminelle Handlung beeinfluf3t worden
sein kdonnte. Auch in diesen Fallen sollte eine Uberpriifung durch die GroRe
Beschwerdekammer méglich sein. Das EPA ist jedoch nicht befugt festzustellen, ob
ein bestimmtes Verhalten einen strafrechtlich relevanten Rechtsbruch darstellt.
Infolgedessen kann eine strafbare Handlung erst nach der strafrechtlichen Verur-
teilung der betreffenden Person ein wirksamer Grund fur einen Uberpriifungsantrag
sein. Fur die Zwecke des Artikels 112a (1) b) EPU soll eine Straftat erst nach Vor-
liegen eines rechtskraftigen Strafurteils geltend gemacht werden kénnen.

GemaR dem neuen Artikel 112a (1) b) EPU wird in der Ausfiihrungsordnung
geregelt, wie das Vorliegen einer Straftat festzustellen ist. Es ist geplant, dort
vorzusehen, daf ein Uberpriifungsantrag gemaR Artikel 112a (1) b) nur dann auf
eine Straftat gestutzt werden kann, wenn die betreffende Person von einem zustan-
digen Gericht rechtskraftig verurteilt wurde.

Ist ein Strafverfahren gegen die betreffende Person nicht moglich (insbesondere im
Falle ihres Todes), so kann auch kein Uberpriifungsantrag gestellt werden. Die
Kammern kdnnen auch nicht implizit prifen, ob eine Straftat vorliegt, weil sie nur
dem EPU unterworfen sind und ihnen kein internationales Strafgesetzbuch zu
Gebote steht, anhand dessen sie Uber strafbares Verhalten entscheiden kdnnten.

Da ein im strafrechtlichen Sinne "kriminelles" oder anderweitig mit Sanktionen
belegtes Verhalten von Land zu Land unterschiedlich definiert wird, sollte es der
GroRen Beschwerdekammer Uberlassen bleiben, in ihrer Rechtsprechung fest-
zulegen, was eine "Straftat" im Sinne des Artikels 112a (1) b) EPU darstellt.

Artikel 112a (2) EPU stellt klar, da der Uberpriifungsantrag ein auRerordentlicher
Rechtsbehelf ist, dessen Einlegung die Rechtskraft der angefochtenen Entschei-
dung nicht beriihrt. Implizit heiRt dies, daf ein erfolgreicher Uberpriifungsantrag zu
einer Entscheidung der Grof3en Beschwerdekammer fihrt, die die Beschwerde-
kammerentscheidung aufhebt, d. h. deren Rechtskraft durchbricht, und zur Wieder-
eroffnung des Beschwerdeverfahrens. Dies wird in Artikel 112a (4) EPU naher
ausgefuhrt.
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Geltende Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist im
EPU bisher nicht enthalten.

Eine entsprechende Bestimmung ist im
EPU bisher nicht enthalten.
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Revidierte Fassung

b) wenn eine nach Mal3gabe der
Ausfuhrungsordnung festgestellte
Straftat die Entscheidung beeinfluf3t
haben kdnnte.

(2) Der Antrag auf Uberprifung hat
keine aufschiebende Wirkung.



Basisvorschlag - Art. 112a -137 -

12.

13.

14.

15.

16.

17.

In Artikel 112a (3) EPU geht es um die Form des Uberprufungsantrags, die Fristen
und die Gebihr. Weitere Einzelheiten sollten in der Ausfuhrungsordnung geregelt
werden. Was zur Begriindung des Uberpriifungsantrags gehort, wird in der Ausfiih-
rungsordnung naher definiert, die insbesondere auf eine ausreichende Substanti-
ierung abheben wird.

Die Regel zur Ausgestaltung des Artikels 112a (3) Satz 1 EPU wird vorsehen, daf

der Uberpriifungsantrag folgendes enthalten mufR:

- den Namen und die Anschrift des Antragstellers nach Mal3gabe der Regel 26
Absatz 2 Buchstabe c;

- die Angabe der zu Uberprifenden Entscheidung;

- eine Erklarung dariiber, auf welche Grinde der Antrag gestitzt wird, sowie die
Angabe der zur Begriindung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

Durch die Méglichkeit eines Uberpriifungsantrags darf keine lange Rechtsunsicher-
heit fur Dritte entstehen. Das einem erfolgreichen Uberpriifungsverfahren folgende
neue Beschwerdeverfahren kénnte ja damit enden, dal3 ein widerrufenes Patent
bzw. eine zurtiickgewiesene Anmeldung wiederauflebt und der bereits verlorene
Schutz erneut wirksam wird. Deshalb muf3 die Frist fir die Stellung solcher Antrage
kurz sein.

Die in Artikel 112a (3) Satz 2 EPU vorgesehene kurze Frist von zwei Monaten nach
Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer wirde es allerdings nahezu
unmoglich machen, einen Uberpriifungsantrag auf das Vorliegen einer Straftat zu
stutzen. Deshalb sollte die Zweimonatsfrist in solchen besonders schwerwiegenden
Ausnahmefallen erst beginnen, wenn das Strafurteil rechtskraftig ist. Der Schutz
einer Partei, die Opfer einer kriminellen Handlung ist, muf3 Vorrang haben vor der
Rechtssicherheit fur Dritte. Es sollte jedoch eine absolute Frist geben, nach deren
Ablauf ein Uberpriifungsantrag nicht mehr zuléassig ist; eine Frist von funf Jahren
erscheint hierfir angemessen.

Die Fristen gemaf Artikel 112a (3) EPU sollten von der Weiterbehandlung und der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den revidierten Artikeln 121 und
122 EPU ausgenommen werden.

Die Gebiihr fur Uberprifungsantrage sollte hoch (z. B. mit 2 500 EUR) angesetzt
werden. Es ist jedoch beabsichtigt, in der Ausfihrungsordnung vorzusehen, dal3 die
Gebiihr fur den Uberprifungsantrag zuriickgezahlt wird, wenn die GroRe Be-
schwerdekammer das Verfahren vor den Beschwerdekammern wiedereroffnet, es
sei denn, die Ruckzahlung entspricht nicht der Billigkeit.
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Geltende Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist im
EPU bisher nicht enthalten.
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Revidierte Fassung

(3) Der Antrag ist nach MalRgabe der
Ausfuhrungsordnung zusammen mit
einer Begrundung beim EPA einzurei-
chen. Wird der Antrag auf Absatz 1
Buchstabe a gestiitzt, so ist er inner-
halb von zwei Monaten nach Zustel-
lung der Beschwerdekammerentschei-
dung zu stellen. Wird er auf Absatz 1
Buchstabe b gestutzt, so ist er inner-
halb von zwei Monaten nach Feststel-
lung der Straftat, spatestens aber funf
Jahre nach Zustellung der Beschwer-
dekammerentscheidung zu stellen. Der
Uberpriifungsantrag gilt erst als ge-
stellt, wenn die entsprechende Gebuhr
entrichtet worden ist.



Basisvorschlag - Art. 112a - 139 -

18.

19.

Regeln gemanR Artikel 112a (4) EPU zur Priifung des Uberpriifungsantrags werden
folgendes vorsehen:

(1) Der Uberprifungsantrag wird als unzulassig verworfen, wenn

- er nicht von einem durch die angefochtene Entscheidung beschwerten Be-
teiligten gestellt wurde oder

- er nicht fristgeman eingereicht wurde oder

- die Grunde, aus denen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden
soll, in der Begriindung des Antrags nicht ausreichend substantiiert worden
sind oder

- der behauptete Verfahrensmangel nicht nach Mal3gabe der Ausfiihrungs-
ordnung beanstandet worden ist (siehe Nr. 6) oder

- die behauptete Straftat nicht nach Maf3gabe der Ausfiihrungsordnung fest-
gestellt worden ist (siehe Nr. 8).

(2) Ist der Uberpriifungsantrag zulassig, so priift die GroRRe Beschwerdekammer, ob
das Beschwerdeverfahren mit dem behaupteten Verfahrensmangel behaftet ist oder
ob die festgestellte Straftat die Entscheidung beeinflul3t haben kdnnte.

(3) Ist der Uberpriifungsantrag begriindet, so hebt die GrolRe Beschwerdekammer
die Entscheidung der Beschwerdekammer auf und ordnet die Wiederaufnahme des
Beschwerdeverfahrens vor der Beschwerdekammer an, die die Entscheidung
erlassen hat. Gegebenenfalls ordnet die Grof3e Beschwerdekammer eine andere
Besetzung der Beschwerdekammer an. In Ausnahmefallen kann die Grol3e Be-
schwerdekammer die Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens vor einer
anderen Kammer anordnen.

Eine weitere Regel betreffend die Priifung des Uberpriifungsantrags sollte vorsehen,
daf bei der Entscheidung uber einen Uberpriifungsantrag die GroRe Beschwerde-
kammer die fiir das Verfahren vor den Beschwerdekammern geltenden Verfahrens-
regeln anwendet, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Im Interesse einer ziigigen und effizienten Vorprifung auf Uberpriifungsantrage, die
eindeutig unzuldssig oder unbegrindet sind, missen fur den nach der Regel zu
Artikel 22 (2) EPU geschaffenen DreierausschuR® der GroRen Beschwerdekammer
(siehe Erlauterungen zu Artikel 22, Nr. 4) besondere Verfahrensregeln gelten. Das
Verfahren vor diesem Ausschuf? mufd moglichst kurz und einfach sein. Daher ent-
scheidet dieses Gremium im schriftichen summarischen Verfahren; mindliche
Verhandlungen finden vor dem Ausschuf3 nicht statt. Die Zuriickweisungsentschei-
dungen dieses Ausschusses mussen nicht begriindet werden. Der Ausschul3 kann
aber in der Praxis kurz erlautern, warum er einen Antrag zurtickweist. Um eine nicht
vertretbare anhaltende Rechtsunsicherheit fur Dritte zu vermeiden, gilt es, Antréage,
die offensichtlich nicht zum Erfolg fuhren kénnen, durch eine zugige Vorprifung zu
Beginn des Uberpriifungsverfahrens auszusondern. Ebenso wichtig ist es, einer mit
dem Uberpriifungsantrag womoglich beabsichtigten Verfahrensverlangerung
wirksam zu begegnen.
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Geltende Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist im
EPU bisher nicht enthalten.
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Revidierte Fassung

(4) Die Grol3e Beschwerdekammer
pruft den Antrag auf Uberpriifung nach
MalRgabe der Ausfihrungsordnung. Ist
der Antrag begriindet, so hebt die Gro-
e Beschwerdekammer die angefoch-
tene Entscheidung auf und ordnet
nach MalRgabe der Ausfuhrungsord-
nung die Wiederaufnahme des Verfah-
rens vor den Beschwerdekammern an.



Basisvorschlag - Art. 112a -141 -

20. Wird dem Uberprifungsantrag stattgegeben, d. h. der behauptete Mangel bewiesen,
so mul3 die Beschwerdekammerentscheidung aufgehoben und das Beschwerde-
verfahren vor den Beschwerdekammern wiederaufgenommen werden. Diese Ent-
scheidung durchbricht die Rechtskraft der vorherigen Entscheidung. Das zweite
Beschwerdeverfahren kann zum selben Ergebnis wie das erste oder zu einem
anderen Ergebnis fihren.

21. Da das Wiederaufleben eines einmal verlorenen Patentschutzes die Interessen
Dritter beeintrachtigen kann, ist die Frage der Weiterbenutzungsrechte zu regeln.
Die Vorschrift des Artikels 112a (5) EPU orientiert sich am geltenden Artikel 122 (6)
EPU, der den Schutz der Interessen Dritter im Falle einer Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand regelt, wenn trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt eine Frist
versdumt wurde. Das Erfordernis des guten Glaubens garantiert, dal3 diese Rechte
nicht miBbrauchlich erworben werden kdnnen.
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Geltende Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist
im EPU bisher nicht enthalten.
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Revidierte Fassung

(5) Wer in einem benannten Vertrags-
staat in gutem Glauben die Erfindung,
die Gegenstand einer verdffentlichten
europaischen Patentanmeldung oder
eines europaischen Patents ist, in der
Zeit zwischen dem ErlalR der angefoch-
tenen Beschwerdekammerentschei-
dung und der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Entscheidung der
GroRen Beschwerdekammer Uber den
Uberprufungsantrag in Benutzung ge-
nommen oder wirkliche und ernsthafte
Veranstaltungen zur Benutzung getrof-
fen hat, darf die Benutzung in seinem
Betrieb oder fur die Bedurfnisse sei-
nes Betriebs unentgeltlich fortsetzen.



Basisvorschlag - Art. 115 - 143 -
ARTIKEL 115 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 73, 83, 84; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

1. Artikel 115 (1) EPU bleibt im wesentlichen unverandert; lediglich Satz 2 wird in die
Ausfiihrungsordnung uberfiihrt. Artikel 115 (1) Satz 1 EPU stellt nun klar, daf im
Verfahren vor dem Européischen Patentamt auch Einwendungen gegen die Paten-
tierbarkeit der Erfindung, die das Patent zum Gegenstand hat, erhoben werden
konnen. Dies spiegelt die jetzige Praxis wieder, die Einwendungen im Einspruchs-
verfahren berticksichtigt (siehe auch geltenden Artikel 115 (2) EPU).

2. Artikel 115 (2) EPU wird gestrichen und in die Ausfiihrungsordnung uberfiihrt.
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Geltende Fassung

Artikel 115
Einwendungen Dritter

(1) Nach der Veroffentlichung der euro-
paischen Patentanmeldung kann jeder
Dritte Einwendungen gegen die
Patentierbarkeit der angemeldeten Erfin-
dung erheben. Die Einwendungen sind
schriftlich einzureichen und zu begriin-
den. Der Dritte ist am Verfahren vor dem
Européischen Patentamt nicht beteiligt.

(2) Die Einwendungen werden dem
Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt,
der dazu Stellung nehmen kann.
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Revidierte Fassung

Artikel 115
Einwendungen Dritter

[...] In Verfahren vor dem Européi-
schen Patentamt kann nach Veroffent-
lichung der européischen Patentanmel-
dung jeder Dritte nach Maf3gabe der
Ausfuhrungsordnung Einwendungen
gegen die Patentierbarkeit der [...] Erfin-
dung erheben, die die Anmeldung oder
das Patent zum Gegenstand hat. [...]
Der Dritte ist am Verfahren nicht beteiligt.

(2) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfihren



Basisvorschlag - Art. 117 - 145 -
ARTIKEL 117 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 74, 83, 84; CA/PL 31/00,
Nr. 21)

1. Inden Verfahren vor dem Europaischen Patentamt sind folgende Organe des EPA
zur Beweisaufnahme befugt: die Eingangsstelle (siehe Entscheidung J 20/85,
ABI. EPA 1987, 102), die Prufungsabteilungen, die Einspruchsabteilungen, die
Rechtsabteilung, die Beschwerdekammern und die Grol3e Beschwerdekammer (vgl.
auch den neuen Artikel 112a EPU). Im neuen Artikel 117 (1) EPU werden nicht
mehr die einzelnen Organe aufgefihrt, sondern es wird allgemein auf "Verfahren
vor dem Europdaischen Patent” Bezug genommen.

2. Der neue Artikel 117 (2) EPU ersetzt den geltenden Artikel 117 (2) - (6) EPU. Die
Einzelheiten des Verfahrens der Beweisaufnahme werden in die Ausfuhrungs-
ordnung tberfuhrt.
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Geltende Fassung

Artikel 117
Beweisaufnahme

(1) In den Verfahren vor einer
Prifungsabteilung, einer Einspruchsab-
teilung, der Rechtsabteilung oder einer
Beschwerdekammer sind insbesondere
folgende Beweismittel zul&ssig:

a) Vernehmung der Beteiligten;

b) Einholung von Auskiinften;

c) Vorlegung von Urkunden;

d) Vernehmung von Zeugen;

e) Begutachtung durch Sachverstandi-
g€,

f)  Einnahme des Augenscheins;

g) Abgabe einer schriftlichen Erkla-

rung unter Eid.

(2) Die Prufungsabteilung, die Ein-
spruchsabteilung und die Beschwerde-
kammer kdnnen eines ihrer Mitglieder mit
der Durchfihrung der Beweisaufnahme
beauftragen.

(3) Halt das Européaische Patentamt die
mundliche Vernehmung eines Beteiligten,
Zeugen oder Sachverstandigen fur erfor-
derlich, so wird

a) der Betroffene zu einer Verneh-
mung vor dem Europaischen Patentamt
geladen oder
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Basisvorschlag - Art. 117

Revidierte Fassung

Artikel 117
Beweismittel und Beweisaufnahme

(1) Inden Verfahren vor dem Europai-
schen Patentamt sind insbesondere fol-
gende Beweismittel zul&ssig:

a) - g) Unverandert

(2) Die Ausfuhrungsordnung regelt
das Verfahren zur Durchfihrung der
Beweisaufnahme.

(2) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(3) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren



Basisvorschlag - Art. 117
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Geltende Fassung

b) das zustéandige Gericht des Staats,
in dem der Betroffene seinen Wohnsitz
hat, nach Artikel 131 Absatz 2 ersucht,
den Betroffenen zu vernehmen.

(4) Ein vor das Europaische Patentamt
geladener Beteiligter, Zeuge oder Sach-
verstandiger kann beim Europaischen
Patentamt beantragen, dal3 er vor einem
zustandigen Gericht in seinem Wohnsitz-
staat vernommen wird. Nach Erhalt eines
solchen Antrags oder in dem Fall, daf3
innerhalb der vom Europaischen P-
atentamt in der Ladung festgesetzten
Frist keine AuRerung auf die Ladung er-
folgt ist, kann das Europaische Patentamt
nach Artikel 131 Absatz 2 das zustandige
Gericht ersuchen, den Betroffenen zu
vernehmen.

(5) Halt das Européaische Patentamt die
erneute Vernehmung eines von ihm ver-
nommenen Beteiligten, Zeugen oder
Sachverstandigen unter Eid oder in glei-
chermal3en verbindlicher Form fur zweck-
malfiig, so kann es das zustandige Ge-
richt im Wohnsitzstaat des Betroffenen
hierum ersuchen.

(6) Ersucht das Europaische Patentamt
das zustandige Gericht um die Verneh-
mung, so kann es das Gericht ersuchen,
die Vernehmung unter Eid oder in
gleichermal3en verbindlicher Form vorzu-
nehmen und es einem Mitglied des be-
treffenden Organs zu gestatten, der Ver-
nehmung beizuwohnen und tber das
Gericht oder unmittelbar Fragen an die
Beteiligten, Zeugen oder Sachverstandi-
gen zu richten.
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Basisvorschlag - Art. 117

Revidierte Fassung

(4) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(5) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren

(6) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren



Basisvorschlag - Art. 119 - 149 -

ARTIKEL 119

Erlauterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 75, 83, 84; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

1. Artikel 119 Satz 1 EPU wurde umformuliert, um klarzustellen, daB die Einzelheiten
der Zustellung in der Ausfuihrungsordnung geregelt sind, wie dies schon bisher der
Fall ist (s. Regeln 77 - 82 EPU).

2. Im englischen Wortlaut von Artikel 119 Satz 2 EPU wurde das Wort "given" durch
das Wort "effected" ersetzt.
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Geltende Fassung

Artikel 119
Zustellung

Das Européische Patentamt stellt von
Amts wegen alle Entscheidungen und
Ladungen sowie die Bescheide und Mit-
teilungen zu, durch die eine Frist in Lauf
gesetzt wird oder die nach anderen Vor-
schriften des Ubereinkommens zuzustel-
len sind oder fiir die der Président des
Européischen Patentamts die Zustellung
vorgeschrieben hat. Die Zustellungen
kénnen, soweit dies aul3ergewdhnliche
Umstande erfordern, durch Vermittlung
der Zentralbehdrden fur den gewerbli-
chen Rechtsschutz der Vertragsstaaten
bewirkt werden.
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Basisvorschlag - Art. 119

Revidierte Fassung

Artikel 119
Zustellung

Entscheidungen, Ladungen, Beschei-
de und Mitteilungen werden vom Euro-
paischen Patentamt von Amts wegen
nach MalRgabe der Ausfihrungsord-
nung zugestellt.

Die Zustellungen kdnnen, soweit dies
aulRergewohnliche Umstande erfordern,
durch Vermittlung der Zentralbehdrden
fur den gewerblichen Rechtsschutz der
Vertragsstaaten bewirkt werden.



Basisvorschlag - Art. 120 -151 -
ARTIKEL 120 EPU

Erlauterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 76, 83, 84; CA/PL 31/00,
Nr. 22)

1.  Artikel 120 EPU wurde zur Klarstellung umformuliert.

2. Der neue Artikel 120 a) EPU besagt nun, daR die Fristen, die im Ubereinkommen
nicht festgelegt, aber in Verfahren vor dem EPA einzuhalten sind, in der Aus-
fuhrungsordnung zu bestimmen sind.

3. Der neue Artikel 120 b) EPU entspricht dem geltenden Artikel 120 a), wobei die in
der geltenden Fassung enthaltenen Grunde fur die Verlangerung einer Frist in die
Ausfuihrungsordnung tberfihrt werden.
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Geltende Fassung

Artikel 120
Fristen

In der Ausfiihrungsordnung wird be-
stimmt:

a) die Art der Berechnung der Fristen
sowie die Voraussetzungen, unter denen
Fristen verlangert werden kdénnen, wenn
das Europdaische Patentamt oder die in
Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b genann-
ten Behorden zur Entgegennahme von
Schriftstiicken nicht gedffnet sind oder
Postsendungen am Sitz des Européi-
schen Patentamts oder der genannten
Behorden nicht zugestellt werden oder
die Postzustellung allgemein unterbro-
chen oder im Anschlufd an eine solche
Unterbrechung gestort ist;

b) die Mindest- und die Hochstdauer
der vom Européischen Patentamt zu be-
stimmenden Fristen.
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Basisvorschlag - Art. 120
Revidierte Fassung

Artikel 120
Fristen

In der Ausfuihrungsordnung werden be-
stimmt:

a) die Fristen, die in Verfahren vor
dem Europdaischen Patentamt einzu-
halten und nicht bereits im Uberein-
kommen festgelegt sind;

b) die Art der Berechnung der Fristen
sowie die Voraussetzungen, unter denen
Fristen verlangert werden kénnen [...];

b) wird c) - Text unverandert



Basisvorschlag - Art. 121 - 153 -
ARTIKEL 121 EPU

Erlauterungen
(vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/99; CA/PL PV 10, Nrn. 22-30; CA/PL 31/00, Nr. 36)

1. Die Neufassung von Artikel 121 EPU erweitert den Anwendungsbereich der
Weiterbehandlung und macht diese zum Regelrechtsbehelf bei Fristversaum-
nissen im europaischen Patenterteilungsverfahren. Dies tragt den Forderungen
der Praxis Rechnung, wonach der Weiterbehandlung vor allem unter den Aspekten
Okonomie des Verfahrens und Rechtssicherheit gegeniiber der klassischen Wieder-
einsetzung der Vorrang eingeraumt werden soll. Letztere hat sich insoweit als zu
komplex und schwerfallig erwiesen, und wird den Bedurfnissen eines weitgehend
standardisierten "Massenverfahrens" nicht gerecht.

2. Nach Artikel 121 (1) EPU kann der Anmelder bei Versaumung von gegeniiber dem
EPA einzuhaltenden Fristen die Weiterbehandlung seiner Anmeldung beantragen.
Die Mdglichkeit der Weiterbehandlung ist damit, vorbehaltlich der Ausschluf3-
bestimmung des Artikels 121 (4) EPU (vgl. unten Nr. 5), grundsatzlich fiir alle Fristen
eroffnet, die im Erteilungsverfahren und darauf bezogenen ex-parte-Beschwerde-
verfahren versaumt werden. Fir die von den Parteien im Einspruchs- und Ein-
spruchsbeschwerdeverfahren einzuhaltenden Fristen gilt Artikel 121 EPU - wie
bisher - nicht. Im Unterschied zum geltenden Recht sind damit insbesondere die
Fristen zur Zahlung der Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebihren, der
nationalen Grundgebuhr und der Prifungsantragsgebihr sowie die Frist zur Stellung
des Priufungsantrags weiterbehandlungsfahig.

3. Artikel 121 (2) EPU sieht vor, daB dem Antrag auf Weiterbehandlung stattzugeben
ist, wenn die in der Ausfihrungsordnung vorgeschriebenen Erfordernisse erfillt
sind. Was die Antragserfordernisse (Schrifttorm, Gebuhr, Frist) angeht, sollen die
derzeit geltenden Bestimmungen des Artikels 121 (2) EPU in die Ausfiihrungs-
ordnung tbernommen werden. Wie bisher soll die Antragsfrist 2 Monate betragen
und durch die Mitteilung der Fristversdumnis bzw. des durch die Sdumnis bedingten
Rechtsverlusts in Gang gesetzt werden. Die versdumte Handlung ist innerhalb
dieser Frist nachzuholen. Fur die Entscheidung Uber den Antrag soll - entsprechend
der heutigen Fassung des Artikels 121 (3) EPU - das Organ zusténdig sein, das
Uber die versdumte Handlung zu entscheiden hat.

4.  Wird dem Antrag auf Weiterbehandlung stattgegeben, so ist die europaische
Patentanmeldung gemaf Artikel 121 (3) EPU so zu behandeln, als wére die
Fristversaumnis nicht eingetreten.
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Geltende Fassung

Artikel 121
Weiterbehandlung der européischen
Patentanmeldung

(1) Ist nach Versaumung einer vom
Européaischen Patentamt bestimmten
Frist die europaische Patentanmeldung
zuruckzuweisen oder zuriickgewiesen
worden oder gilt sie als zuriickgenom-
men, so tritt die vorgesehene Rechtsfolge
nicht ein oder wird, falls sie bereits einge-
treten ist, rickgangig gemacht, wenn der
Anmelder die Weiterbehandlung der An-
meldung beantragt.
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Basisvorschlag - Art. 121

Revidierte Fassung

Artikel 121
Weiterbehandlung der europaischen
Patentanmeldung

(1) Hat der Anmelder eine gegenuber
dem Europdaischen Patentamt einzu-
haltende Frist versaumt, so kann er die
Weiterbehandlung der europaischen
Patentanmeldung beantragen.

(2) Das Européaische Patentamt gibt
dem Antrag statt, wenn die in der Aus-
fuhrungsordnung festgelegten Erfor-
dernisse erfullt sind. Andernfalls weist
es den Antrag zuruck.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so
gelten die Rechtsfolgen der Fristver-
saumnis als nicht eingetreten.



Basisvorschlag - Art. 121 - 155 -

5. Nach Artikel 121 (4) EPU sind von der Weiterbehandlung ausgeschlossen: die
Prioritatsfrist des Artikels 87 (1) EPU, die Beschwerdefristen des Artikels 108 EPU,
die Fristen des Artikels 112a (3) EPU (neu) und die Antragsfristen fiir Weiterbe-
handlung und Wiedereinsetzung.

6. Weitere Fristen kdbnnen durch die Ausfiihrungsordnung von der Weiterbehandlung
ausgenommen werden. Dies sichert die notwendige Flexibilitat um den Anwen-
dungsbereich von Artikel 121 EPU an veranderte Bediirfnisse der Praxis und
hinsichtlich neuer Fristen anpassen zu kdnnen. Es ist insoweit vorgesehen, die
Fristen zur Zahlung der Jahresgebiihren (Art. 86 (2), R 37 EPU) von der Weiterbe-
handlung auszuschliel3en.
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Geltende Fassung

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei
Monaten nach dem Tag, an dem die Ent-
scheidung uber die Zurtickweisung der
europaischen Patentanmeldung oder an
dem die Mitteilung, daf? die Anmeldung
als zuriickgenommen gilt, zugestellt wor-
den ist, schriftlich einzureichen. Die ver-
saumte Handlung ist innerhalb dieser
Frist nachzuholen. Der Antrag gilt erst als
gestellt, wenn die Weiterbehandlungs-
gebihr entrichtet worden ist.

(3) Uber den Antrag entscheidet das
Organ, das uber die versaumte Handlung
zu entscheiden hat.
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Basisvorschlag - Art. 121

Revidierte Fassung

(4) Von der Weiterbehandlung ausge-
schlossen sind die Fristen der Artikel
87 Absatz 1, 108 und 112a Absatz 3
sowie die Fristen fur den Antrag auf
Weiterbehandlung und Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand. Die Aus-
fuhrungsordnung kann weitere Fristen
von der Weiterbehandlung ausneh-
men.

(2) Gestrichen - In die Ausfuhrungs-
ordnung zu uberfuhren

(3) Gestrichen - In die
Ausfuhrungsordnung zu tberfihren



Basisvorschlag - Art. 122 - 157 -

ARTIKEL 122 EPU

Erlauterung
(vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/99; CA/PL PV 10, Nrn. 22-30;CA/PL 31/00, Nr. 36)

1.

Die Anderungen von Artikel 122 EPU tragen der Erweiterung des Anwendungs-
bereichs der Weiterbehandlung (vgl. oben Art. 121) Rechnung und sind daruber
hinaus auf eine Entlastung der Bestimmung von Verfahrens- und Fristendetails
gerichtet. Die Voraussetzungen fiir die Wiedereinsetzung (Art. 122 (1) EPU), das
maf3gebliche Verfahren und die geltenden Bestimmungen Uber das Weiterbenut-
zungsrecht bleiben unverandert. Der Anwendungsbereich der Wiedereinsetzung
wird jedoch im Hinblick auf die Neuregelung der Weiterbehandlung enger gefal3t
(vgl. unten Nr. 4).

Nach Artikel 122 (2) EPU gibt das Amt dem Antrag auf Wiedereinsetzung statt,
wenn die Voraussetzungen des Artikels 122 (1) EPU und die in der Ausfiihrungs-
ordnung festgelegten sonstigen Erfordernisse erflllt sind. Die Ausfihrungsordnung
wird insoweit den Inhalt der Absatze 2 - 4 der geltenden Fassung des Artikels 122
EPU ubernehmen. Damit verbleibt es auch nach neuem Recht bei der Antragsfrist
von 2 Monaten ab Wegfall des Hindernisses und der Ausschluf3frist von einem Jahr.
Fur die Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist nach Artikel 87 (1) EPU sollen die
Mindestfristen des PLT (vgl. R. 14 (4) PLT 2000) ubernommen werden. Die Antrags-
frist wurde danach grundsétzlich 2 Monate nach Ablauf der Prioritatsfrist enden.

Artikel 122 (3) entspricht der fur die Weiterbehandlung vorgeschlagenen Be-
stimmung und macht den der Wiedereinsetzung zugrundeliegenden Grundsatz
explizit, dal3 die Folgen der Fristversdumnis als nicht eingetreten gelten, wenn dem
Antrag auf Wiedereinsetzung stattgegeben wird.
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Geltende Fassung

Artikel 122
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber,
der trotz Beachtung aller nach den gege-
benen Umstanden gebotenen Sorgfalt
verhindert worden ist, gegeniber dem
Européischen Patentamt eine Frist ein-
zuhalten, wird auf Antrag wieder in den
vorigen Stand eingesetzt, wenn die Ver-
hinderung nach dem Ubereinkommen zur
unmittelbaren Folge hat, dal3 die europai-
sche Patentanmeldung oder ein Antrag
zuriickgewiesen wird, die Anmeldung als
zurickgenommen gilt, das européaische
Patent widerrufen wird oder der Verlust
eines sonstigen Rechts oder eines
Rechtsmittels eintritt.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei
Monaten nach Wegfall des Hindernisses
schriftlich einzureichen. Die versdumte
Handlung ist innerhalb dieser Frist nach-
zuholen. Der Antrag ist nur innerhalb ei-
nes Jahres nach Ablauf der versdumten
Frist zuléssig. Im Fall der Nichtzahlung
einer Jahresgebuhr wird die in Artikel 86
Absatz 2 vorgesehene Frist in die Frist
von einem Jahr eingerechnet.
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Basisvorschlag - Art. 122

Revidierte Fassung

Artikel 122
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber,
der trotz Beachtung aller nach den gege-
benen Umstanden gebotenen Sorgfalt
verhindert worden ist, gegeniber dem
Européischen Patentamt eine Frist ein-
zuhalten, wird auf Antrag wieder in den
vorigen Stand eingesetzt, wenn die Ver-
sdumung dieser Frist zur unmittelbaren
Folge hat, dal3 die européische Patentan-
meldung oder ein Antrag zurtickgewiesen
wird, die Anmeldung als zurickgenom-
men gilt, das européische Patent widerru-
fen wird oder der Verlust eines sonstigen
Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

(2) Das Européaische Patentamt gibt
dem Antrag statt, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 und die weite-
ren in der Ausfiihrungsordnung fest-
gelegten Erfordernisse erftllt sind.
Andernfalls weist es den Antrag zu-
rack.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so
gelten die Rechtsfolgen der Fristver-
saumnis als nicht eingetreten.

(2) Gestrichen - In die Ausfuihrungs-
ordnung zu Uberfihren



Basisvorschlag - Art. 122 - 159 -

4.

Entsprechend dem geltenden Recht (Art. 122 (5) EPU) schlief3t Artikel 122 (4) EPU
die Wiedereinsetzung in die Antragsfrist fur die Wiedereinsetzung aus. Weitere
Fristen konnen durch die Ausfihrungsordnung von der Wiedereinsetzung ausge-
nommen werden. Im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbe-
handlung (vgl. oben Art. 121) ist insoweit vorgesehen, vor allem die Fristen von der
Wiedereinsetzung auszunehmen, fur die Weiterbehandlung beantragt werden kann.

Von der Wiedereinsetzung auszuschliel3en waren danach insbesondere:
- die Zahlungsfristen nach Artikel 78 (2); 79 (2); 94 (1), (2); R 107 (1) c)-e) EPU

- die Fristen nach Artikel 94 (2); R 107 (1) f) EPU zur Stellung des Priifungs-
antrags

- die Fristen nach Artikel 14 (2) und (4), R 6 (1) und (2) EPU zur Einreichung von
Ubersetzungen

- die vom EPA gesetzten Fristen.

Die Wiedereinsetzung wird damit fir das Erteilungsverfahren weitgehend durch
das Instrument der Weiterbehandlung ersetzt und kommt unmittelbar nur zur
Anwendung, wenn die Prioritatsfrist oder die Antragsfrist fur die Weiterbehandlung
versaumt worden sind. Der weitgehende Ausschlul® der Wiedereinsetzung im
Erteilungsverfahren wird aber dadurch relativiert, daf} auch nach neuem Recht die
Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist mdglich sein soll. Wie bisher soll
bei Versaumung der Beschwerdefristen des Artikels 108 EPU fiir den Anmelder die
Maoglichkeit der Wiedereinsetzung gegeben sein.

Im Ubrigen bleibt das Instrument der Wiedereinsetzung dem Patentinhaber als
Rechtsbehelf im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vorbehalten.
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Geltende Fassung

(3) Der Antrag ist zu begriinden, wobei
die zur Begrindung dienenden Tatsa-
chen glaubhaft zu machen sind. Es gilt
erst als gestellt, wenn die Wiedereinset-
zungsgebihr entrichtet worden ist.

(4) Uber den Antrag entscheidet das
Organ, das uber die versaumte Handlung
zu entscheiden hat.

(5) Dieser Artikel ist nicht anzuwenden
auf die Fristen des Absatzes 2 sowie der
Artikel 61 Absatz 3, 76 Absatz 3, 78 Ab-

satz 2, 79 Absatz 2, 87 Absatz 1 und 94

Absatz 2

(6) Wer in einem benannten Vertrags-
staat in gutem Glauben die Erfindung, die
Gegenstand einer veroffentlichten euro-
paischen Patentanmeldung oder eines
europaischen Patents ist, in der Zeit zwi-
schen dem Eintritt eines Rechtsverlusts
nach Absatz 1 und der Bekanntmachung
des Hinweises auf die Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand in Benutzung ge-
nommen oder wirkliche und ernsthafte
Veranstaltungen zur Benutzung getroffen
hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb
oder fur die Bedurfnisse seines Betriebs
unentgeltlich fortsetzen.

(7) Dieser Artikel 1a3t das Recht eines
Vertragsstaats unberihrt, Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand in Fristen zu
gewahren, die in diesem Ubereinkommen
vorgesehen und den Behdrden dieses
Staats gegeniber einzuhalten sind.
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Basisvorschlag - Art. 122

Revidierte Fassung

(3) Gestrichen - In die Ausfihrungs-
ordnung zu uberfihren

(4) Gestrichen - In die Ausfihrungs-
ordnung zu uberfihren

(4) Von der Wiedereinsetzung ausge-
schlossen ist die Frist fur den Antrag
auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand. Die Ausfuhrungsordnung kann
weitere Fristen von der Wiedereinset-
zung ausnehmen.

(6) wird (5) - Text unverandert

(7) wird (6) - Text unverandert



Basisvorschlag - Art. 123 -161 -

ARTIKEL 123 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nr. 77; CA/PL 31/00, Nr. 23)

1.

Das Recht des Anmelders, die Anmeldung (und ggf. das Patent) zu andern, bleibt in
der Neufassung von Artikel 123 (1) EPU erhalten. Satz 1 wurde umformuliert, um
klarzustellen, daR nicht nur die Voraussetzungen, unter denen Anderungen vor-
genommen werden kénnen, in der Ausfiihrungsordnung geregelt sind (Regel 86
EPU), sondern auch andere Fragen wie etwa die Form der Anderungen (s. Regel 36
(1) Satz 1 EPU). Die Neufassung laRt die Mdglichkeit offen, daR die
Ausfiihrungsordnung in bestimmten Fallen das Recht zur Anderung der
Beschreibung beschrankt.

Artikel 123 (2) EPU wurde redaktionell an Artikel 123 (1) angepalt.

Artikel 123 (3) EPU enthalt eine inhaltliche und redaktionelle Klarstellung. Das
europaische Patent als Ganzes (d. h. die Anspriiche, die Beschreibung sowie ggf.
die Zeichnungen) darf nicht in der Weise geéandert werden, daf} sein Schutzbereich
erweitert wird (vgl. T 1149/97 - Fluidwandler/SOLARTRON, ABI. EPA 2000, 259).
Dieser Grundsatz ist in allen Verfahren vor dem Europaischen Patentamt, aber auch
in nationalen Verfahren anzuwenden. Der neue Wortlaut von Artikel 123 (3) EPU
steht nun mit Artikel 138 (1) d) EPU im Einklang.
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Geltende Fassung

Artikel 123
Anderungen

(1) Die Voraussetzungen, unter denen
eine europdaische Patentanmeldung oder
ein europdisches Patent im Verfahren vor
dem Européischen Patentamt ge&ndert
werden kann, sind in der Ausfuhrungs-
ordnung geregelt. In jedem Fall ist dem
Anmelder zumindest einmal Gelegenheit
zu geben, von sich aus die Beschrei-
bung, die Patentanspriiche und die
Zeichnungen zu andern.

(2) Eine europaische Patentanmeldung
und ein europdaisches Patent dirfen nicht
in der Weise geandert werden, dal3 ihr
Gegenstand tber den Inhalt der Anmel-
dung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgeht.

(3) Im Einspruchsverfahren dirfen die
Patentanspriiche des europaischen
Patents nicht in der Weise geandert
werden, dal’ der Schutzbereich erweitert
wird.
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Basisvorschlag - Art. 123
Revidierte Fassung

Artikel 123
Anderungen

(1) [...] Die européaische Patentan-
meldung oder das europaische Patent
kann im Verfahren vor dem Europé-
ischen Patentamt nach Mal3gabe der
Ausfuhrungsordnung geandert werden.
In jedem Fall ist dem Anmelder zumin-
dest einmal Gelegenheit zu geben, von
sich aus die Patentanmeldung zu
andern.

(2) Die européaische Patentanmeldung
und das européaisches Patent dirfen
nicht in der Weise geandert werden, daf3
ihr Gegenstand uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) Das europaische Patent darf nicht
in der Weise geandert werden, dal3 sein
Schutzbereich erweitert wird.



Basisvorschlag - Art. 124 - 163 -

ARTIKEL 124 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00, CA/PL PV 13, Nrn. 78, 83; CA/PL 31/00, Nr. 24)

1.

Nach der derzeitigen Fassung des Artikels 124 (1) EPU kann der Anmelder aufge-
fordert werden, die Staaten anzugeben, in denen er nationale Patentanmeldungen
eingereicht hat, und die Aktenzeichen solcher Anmeldungen mitzuteilen. Mit der
Anderung von Artikel 124 (1) EPU soll sein Anwendungsbereich erweitert
werden, damit das EPA vom Anmelder auch Auskiunfte Gber den Stand der
Technik einholen kann, der im Verfahren Uber korrespondierende Patentanmel-
dungen fir eine Erfindung, die Gegenstand der européaischen Patentanmeldung ist,
in Betracht gezogen wurde.

Da fur ca. 90 % der europaischen Patentanmeldungen die Prioritéat einer nationalen
Patentanmeldung in Anspruch genommen wird, sollte das EPA in der Lage sein,
weitere Informationen Uber korrespondierende nationale oder regionale Anmel-
dungen, vor allem tber prioritdtsbegriindende Erstanmeldungen, anzufordern als
dies bisher nach Artikel 124 EPU maglich ist. Insbesondere Recherchenergebnisse
zu diesen Anmeldungen oder sonstige Angaben Uber einschlagigen Stand der
Technik, der im Verfahren vor einem nationalen oder regionalen Amt bertcksichtigt
wurde, konnen fur das EPA bei der Bearbeitung der entsprechenden europaischen
Patentanmeldungen hilfreich sein. Soweit das EPA noch nicht tiber solche Angaben
verfugt (vgl. Artikel 130 EPU), sollte es die Moglichkeit haben, vom Anmelder Aus-
kinfte Uber den Stand der Technik zu erhalten, auf den er leicht zugreifen kann.
Durch die Bereitstellung derartiger Informationen kann der Anmelder zur Beschleu-
nigung des européaischen Erteilungsverfahrens und zur qualitativen Verbesserung
von Recherche und Sachprufung beitragen.

Die Ausfuhrungsordnung soll konkretisieren, welche Auskiinfte tber den Stand
der Technik das EPA verlangen kann, namlich insbesondere Auskiinfte Uber
Recherchenberichte, die zu korrespondierenden nationalen oder regionalen
Anmeldungen erstellt wurden, oder sonstigen einschlagigen Stand der Technik,
der bei Bearbeitung der Anmeldung bericksichtigt wurde. Die Frist, in der der
Anmelder auf eine Aufforderung des Amtes antworten muf3, ist ebenfalls in der
Ausfihrungsordnung zu bestimmen.
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Artikel 124
Angaben uber nationale
Patentanmeldungen

(1) Die Prufungsabteilung oder die
Beschwerdekammer kann den Anmelder
auffordern, innerhalb einer von ihr zu
bestimmenden Frist die Staaten anzu-
geben, in denen er nationale Patent-
anmeldungen fur die Erfindung oder
einen Teil der Erfindung, die Gegenstand
der europaischen Patentanmeldung ist,
eingereicht hat, und die Aktenzeichen der
genannten Anmeldungen mitzuteilen.

(2) Unterla3t es der Anmelder, auf eine
Aufforderung nach Absatz 1 rechtzeitig
zu antworten, so gilt die europdaische
Patentanmeldung als zuriickgenommen.
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Basisvorschlag - Art. 124

Artikel 124
Auskiinfte Uber den
Stand der Technik

(1) Das Européaische Patentamt kann
nach MalRRgabe der Ausfihrungs-
ordnung den Anmelder auffordern, [...]
Auskinfte Uber den Stand der Technik
zu erteilen, der in nationalen oder
regionalen Patentverfahren in Betracht
gezogen wurde und eine Erfindung
betrifft, die Gegenstand der euro-
paischen Patentanmeldung ist.

Unverandert

(2)



Basisvorschlag - Art. 126 - 165 -
ARTIKEL 126 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/00, Nr. 14; CA/PL PV 13, Nrn. 25 - 30;
CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 126 EPU betrifft die Beendigung von Zahlungsverpflichtungen, und zwar
sowohl Anspriiche der Européaischen Patentorganisation auf Zahlung von Gebiihren
wie auch Anspriche gegen die Européische Patentorganisation auf Rickerstattung
von Zahlungen.

2. Diese Bestimmung ist merkwuirdigerweise Teil der allgemeinen Vorschriften fiir das
interne Verfahren des Europaischen Patentamts. Die vorbereitenden Dokumente
zum Europdaischen Patentibereinkommen belegen, dal3 im Entwurf der Ausfihrungs-
ordnung der jetzige Artikel 126 EPU noch in einer gemeinsamen Vorschrift mit dem
Inhalt der Regel 91 EPU zusammengefalt war, nach der der Prasident des Amts auf
eine Beitreibung von geschuldeten Betragen verzichten kann (siehe Erster
Vorentwurf einer Ausfiihrungsordnung zum Ubereinkommen (iber ein européisches
Patenterteilungsverfahren, 1971, S. 256, Nr. 10 zu Artikel 145).

3. Inden Materialien zum EPU wird ausdriicklich erwiahnt, daR Artikel 126 EPU in der
Praxis nur fur diejenigen Gebihren gelten sollte, die der Prasident des Amts gemali
Artikel 3 GebO festsetzt (siehe Bericht Uber die Sitzung der Arbeitsgruppe I,

14. - 17. September 1971 in Luxemburg, BR/132 d/71, S. 25). Der Grund dafur ist,
daR die im EPU vorgeschriebenen Verfahrensgebiihren in der Regel zu entrichten
sind, bevor das Amt die gebuhrenpflichtige Handlung vornimmt. Bei Nichtentrichtung
tritt im allgemeinen ein vollstdndiger oder teilweiser Rechtsverlust ein. Wird der
Verwaltungsakt nicht vorgenommen, so erlischt der Anspruch des Amts auf Zahlung
der Gebuhr ohnehin. Insbesondere erstreckt sich der Geltungsbereich von Artikel
126 EPU nicht auf die Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der Jahresgebiihren
fiir europaische Patente nach Artikel 39 EPU.

4.  Artikel 126 EPU wird daher gestrichen und sinngemaR in die fir solche
Bestimmungen gedachte Gebihrenordnung zu Uberfuhrt.
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Geltende Fassung

Artikel 126
Beendigung von Zahlungsverpflichtungen

(1) Anspruche der Organisation auf
Zahlung von Gebihren an das Europai-
sche Patentamt erldschen nach vier
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in
dem die Gebuhr fallig geworden ist.

(2) Anspriuche gegen die Organisation
auf Ruckerstattung von Gebihren oder
von Geldbetragen, die bei der Entrich-
tung einer Gebuhr zuviel gezahlt worden
sind, durch das Europaische Patentamt
erléschen nach vier Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahrs, in dem der Anspruch
entstanden ist.

(3) Dieinden Absétzen 1 und 2 vor-
gesehene Frist wird im Fall des

Absatzes 1 durch eine Aufforderung zur
Zahlung der Gebuhr und im Fall des
Absatzes 2 durch eine schriftliche
Geltendmachung des Anspruchs unter-
brochen. Diese Frist beginnt mit der
Unterbrechung erneut zu laufen und
endet spatestens sechs Jahre nach
Ablauf des Jahrs, in dem sie urspriinglich
zu laufen begonnen hat, es sei denn, daf3
der Anspruch gerichtlich geltend gemacht
worden ist; in diesem Fall endet die Frist
frihestens ein Jahr nach der Rechtskraft
der Entscheidung.
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Basisvorschlag - Art. 126

Revidierte Fassung

Gestrichen



Basisvorschlag - Art. 127 -167 -
ARTIKEL 127

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 79, 83, 84; CA/PL 31/00
Nr. 25)

1. Die Uberschrift von Artikel 127 EPU wurde im Englischen umformuliert, um klar-
zustellen, daf3 das vom EPA geflihrte Register "European Patent Register” heif3t.
Die Bezeichnung "Europaisches Patentregister” wurde nun auch in den Wortlaut des
Artikels selbst aufgenommen.

2.  Artikel 127 Satz 1 EPU wurde ohne inhaltliche Anderung umformuliert. Der
geltende Wortlaut ist jedoch, was die Angaben im Europaischen Patentregister
betrifft, zu knapp gefafit. Daher wird nun klargestellt, dal® die Ausfihrungsordnung
im einzelnen bestimmt, welche Angaben Uber europaische Patentanmeldungen und
Patente und die sie betreffenden Verfahren in das Europaische Patentregister
eingetragen werden (s. Regel 92 EPU).
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Geltende Fassung

Artikel 127
Européaisches Patentregister

Das Européische Patentamt flhrt ein
Patentregister mit der Bezeichnung
européaisches Patentregister, in dem alle
Angaben vermerkt werden, deren
Eintragung in diesem Ubereinkommen
vorgeschrieben ist. Vor der Veroffent-
lichung der européischen Patentanmel-
dung erfolgt keine Eintragung in das
Patentregister. Jedermann kann in das
Patentregister Einsicht nehmen.
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Basisvorschlag - Art. 127

Revidierte Fassung

Artikel 127
Européaisches Patentregister

Das Européaische Patentamt fuhrt ein [...]
Européaisches Patentregister, in das die
in der Ausfuhrungsordnung genannten
Angaben eingetragen werden. Vor der
Veroffentlichung der européischen
Patentanmeldung erfolgt keine Eintra-
gung in das Europaische Patentregister.
Jedermann kann in das Europaische
Patentregister Einsicht nehmen.



Basisvorschlag - Art. 128 - 169 -
ARTIKEL 128 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 80, 83, 84; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

1. Artikel 128 (1) - (4) EPU bleibt unverandert.
2. Artikel 128 (5) EPU wird dahingehend geandert, dal die Angaben, die das EPA

Dritten mitteilen oder veréffentlichen kann, in der Ausfiihrungsordnung zu nennen
sind. Artikel 128 (5) a) - e) ist daher in die Ausfuhrungsordnung zu tberfthren.
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Geltende Fassung

Artikel 128
Akteneinsicht

(1) Einsichtin die Akten européaischer
Patentanmeldungen, die noch nicht
veroffentlicht worden sind, wird nur mit
Zustimmung des Anmelders gewahrt.

(2) Wer nachweist, dald der Anmelder
sich ihm gegentber auf seine euro-
paische Patentanmeldung berufen hat,
kann vor der Veroffentlichung dieser
Anmeldung und ohne Zustimmung des
Anmelders Akteneinsicht verlangen.

(3) Nach der Veroffentlichung einer
europaischen Teilanmeldung oder einer
nach Artikel 61 Absatz 1 eingereichten
neuen européischen Patentanmeldung
kann jedermann Einsicht in die Akten der
friheren Anmeldung ungeachtet deren
Veroffentlichung und ohne Zustimmung
des Anmelders verlangen.

(4) Nach der Veroffentlichung der euro-
paischen Patentanmeldung wird vorbe-
haltlich der in der Ausfiihrungsordnung
vorgeschriebenen Beschrankungen auf
Antrag Einsicht in die Akten der euro-
paischen Patentanmeldung und des
darauf erteilten europaischen Patents
gewabhrt.
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Basisvorschlag - Art. 128

Revidierte Fassung

Artikel 128
Akteneinsicht

Unverandert



Basisvorschlag - Art. 128
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Geltende Fassung

(5) Das Européaische Patentamt kann
folgende Angaben bereits vor der Ver-
offentlichung der europaischen Patent-
anmeldung Dritten gegentber machen
oder veroffentlichen:

a) Nummer der europaischen Patent-
anmeldung;

b) Anmeldetag der européischen
Patentanmeldung und, wenn die Prioritat
einer friheren Anmeldung in Anspruch
genommen worden ist, Tag, Staat und
Aktenzeichen der friheren Anmeldung;

c) Name des Anmelders;
d) Bezeichnung der Erfindung;
e) die benannten Vertragsstaaten.

CA/PL 25/00 rev. 1d

003674772

-172 -

Basisvorschlag - Art. 128

Revidierte Fassung

(5) Das Européaische Patentamt kann
die in der Ausfuhrungsordnung
genannten Angaben bereits vor Ver-
offentlichung der europaischen Patent-
anmeldung Dritten mitteilen oder
veroffentlichen.

a) - e) Gestrichen - In die Ausfiihrungs-
ordnung zu uberfuhren



Basisvorschlag - Art. 129 -173 -

ARTIKEL 129 EPU

Erlauterungen
(vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/98; CA/PL PV 8, Nr. 12; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.

Gegenwartig schreibt Artikel 129 a) EPU vor, dal das Européaische Patentblatt
u.a. die Eintragungen in das europaische Patentregister (Artikel 127 EPU) wieder-
gibt. Die Angaben, die in das europdaische Patentregister eingetragen werden
missen, sind in Regel 92 (1) EPU aufgezahlt; weitere Vorschriften tiber Eintra-
gungen von Angaben in das Register enthalten die Regeln 19, 20-22 und 61 EPU.
Regel 92 (2) EPU erméachtigt den Prasidenten des EPA, weitere Angaben in das
Patentregister aufzunehmen. Von dieser Erméchtigung ist bisher nur in wenigen
Fallen Gebrauch gemacht worden (siehe ABI. EPA 1983, 458; 1986, 61 und 327),
weil alle zusatzlichen Angaben im Patentregister nach Artikel 129 a) EPU auch in
das Patentblatt aufgenommen werden missen, was zu einer unerwinschten
Erweiterung der Papierfassung dieser Verdffentlichung fihren wirde.

Seit Er6ffnung des EPA haben die Benutzer, insbesondere Dokumentationsfach-
leute, zahlreiche Vorschlage zur Verbesserung und Erweiterung des Patentregisters
gemacht. Um zu vermeiden, daf} die Realisierung dieser Vorschlage im Hinblick auf
Artikel 129 a) EPU zu einer unvertretbaren Aufblahung des Patentblatts fiihrt, ande-
rerseits viele weitere Verfahrensdaten online zur Verfiigung stehen sollten, hat sich
das EPA bisher damit beholfen, diese Daten in einem getrennten, "inoffiziellen"
Register, dem sogenannten "Informationsregister (epidos)" anzubieten. Die Aufspal-
tung der angebotenen Verfahrensdaten in zwei Register wirkt sich negativ auf die
Ubersichtlichkeit der Registereintragungen aus und sollte im Interesse der Benutzer
abgeschafft werden. Um beide Register ohne Auswirkungen auf das Patentblatt
zusammenfassen zu kdnnen, ist eine Anderung des Artikels 129 a) EPU
erforderlich, die eine Entkoppelung der Daten im Patentregister und im
Patentblatt vorsieht.

Die vorgeschlagene Anderung zielt auf diese Entkoppelung ab. Sie stellt sicher, dal
die Eintragungen, die derzeit im EPU direkt oder indirekt vorgeschrieben sind
(Artikel 65 (1), 79 (2), 94 (2), 97 (4), 158 (1); Regeln 19 (2), 96 (2), 105) oder kunftig
vorgeschrieben werden, im Patenblatt erscheinen missen. Dartber hinaus
ermachtigt sie den Prasidenten des EPA zu bestimmen, welche weiteren
Eintragungen er fur angebracht halt. Der Umfang der im Patentblatt weiterhin
erforderlichen Eintragungen kdnnte in Zukunft unmittelbar durch den Prasidenten
des EPA, ggf. nach vorheriger Abstimmung mit den Benutzern, festgelegt werden.

Das EPA wirde damit in die Lage versetzt, das Patentregister unter Ausnutzung
moderner elektronischer Mittel flexibel dem steigenden Informationsbedarf der
Benutzer anzupassen; es ware nicht mehr gezwungen, mit erheblichem finanziellem
Aufwand dieselben Informationen wie im Register auch im Patentblatt in gedruckter
Form anzubieten. Sollte in Zukunft der Bedarf an gedruckter Information weiter
sinken, ware es dem Prasidenten des EPA mdglich, Anpassungen im Patentblatt
schnell und unbudrokratisch vorzunehmen.
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Geltende Fassung

Artikel 129
Regelmaliig erscheinende
Veroffentlichungen

Das Européaische Patentamt gibt regel-
mafig folgende Veroffentlichungen
heraus:

a) ein Européisches Patentblatt, das
die Eintragungen in das européische
Patentregister wiedergibt sowie sonstige
Angaben enthalt, deren Veroffentlichung
in diesem Ubereinkommen vorgeschrie-
ben ist;

b) ein Amtsblatt des Europdaischen
Patentamts, das allgemeine Bekannt-
machungen und Mitteilungen des Préasi-
denten des Europaischen Patentamts
sowie sonstige dieses Ubereinkommen
und seine Anwendung betreffende
Veroffentlichungen enthalt.
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Basisvorschlag - Art. 129
Revidierte Fassung

Artikel 129
Regelmaliig erscheinende
Veroffentlichungen

Das Européaische Patentamt gibt regel-
mafig folgende Veroffentlichungen
heraus:

a) ein Europaisches Patentblatt, das
die Angaben enthélt, deren Ver-
offentlichung dieses Ubereinkommen,
die Ausfuhrungsordnung oder der
Prasident des Europaischen Patent-
amts vorschreibt;

b) Unverandert



Basisvorschlag - Art. 130 -175 -
ARTIKEL 130 EPU

Erlauterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 81, 83, 84; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

1.  Artikel 130 (1) EPU wurde dahingehend umformuliert, daR das EPA und die
Zentralbehorden fur den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten einander
auf Ersuchen sachdienliche Angaben nicht nur Gber européische oder nationale
Patentanmeldungen, sondern auch tber europaische und nationale Patente
Ubermitteln. Der Wortlaut wurde auch mit dem geltenden Artikel 131 (1) EPU in
Einklang gebracht, insofern als klargestellt wird, daf3 eine solche gegenseitige
Unterrichtung erfolgt, soweit nicht das EPU oder nationales Recht dem
entgegenstehen. Aufgrund dieser Klarstellung erubrigt sich der Verweis auf
Artikel 75 (2) EPU.

2. Artikel 130 (2) EPU bleibt im wesentlichen unverandert. Lediglich Artikel 130 (2) a)
EPU wurde zur Klarstellung umformuliert.
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Geltende Fassung

Artikel 130
Gegenseitige Unterrichtung

(1) Das Europaische Patentamt und
vorbehaltlich der Anwendung der in
Artikel 75 Absatz 2 genannten Rechts-
und Verwaltungsvorschriften die Zentral-
behdrden fur den gewerblichen Rechts-
schutz der Vertragsstaaten Ubermitteln
einander auf Ersuchen sachdienliche
Angaben uber die Einreichung euro-
paischer oder nationaler Patentanmel-
dungen und Uber Verfahren, die diese
Anmeldungen und die darauf erteilten
Patente betreffen.

(2) Absatz 1 gilt nach Mal3gabe von
Arbeitsabkommen auch fiir die Uber-

mittlung von Angaben zwischen dem

Europaischen Patentamt und

a) den Zentralbehdrden fur den
gewerblichen Rechtsschutz der Staaten,
die nicht Vertragsstaaten sind,

b) den zwischenstaatlichen Organi-
sationen, die mit der Erteilung von
Patenten beauftragt sind, und

c)

(3) Die Ubermittlung von Angaben nach
Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a und
b unterliegt nicht den Beschrankungen
des Artikels 128. Der Verwaltungsrat
kann beschlieBen, daR die Ubermittlung
von Angaben nach Absatz 2 Buchstabe c
den genannten Beschréankungen nicht
unterliegt, sofern die betreffende Organi-
sation die Ubermittelten Angaben bis zur
Veroffentlichung der europaischen
Patentanmeldung vertraulich behandelt.

jeder anderen Organisation.
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Basisvorschlag - Art. 130

Revidierte Fassung

Artikel 130
Gegenseitige Unterrichtung

(1) Das Europaische Patentamt und
[...] die Zentralbehdrden fir den ge-
werblichen Rechtsschutz der Vertrags-
staaten Ubermitteln einander auf
Ersuchen sachdienliche Angaben tber
[...] européische oder nationale Patent-
anmeldungen und Patente und die sie
betreffenden Verfahren, soweit nicht
Vorschriften dieses Ubereinkommens
oder des nationalen Rechts
entgegenstehen.

(2) Absatz 1 gilt nach Mal3gabe von
Arbeitsabkommen auch fiir die Uber-

mittlung von Angaben zwischen dem

Europaischen Patentamt und

a) den Zentralbehdrden fur den
gewerblichen Rechtsschutz anderer
Staaten,

b) - ¢) Unverandert

Unverandert

(3)



Basisvorschlag - Art. 133 -177 -
ARTIKEL 133 EPU

Erlauterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 22/00; CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 89 und 92 - 93;
CA/PL 31/00, Nr. 26)

1. Artikel 133 EPU enthalt die allgemeinen Grundsétze der Vertretung in den Verfahren
nach dem Ubereinkommen. Die Bestimmung wird redaktionell etwas gestrafft und
damit der Text des Ubereinkommens in sich stimmiger abgefafit.

2. Insbesondere soll der Wegfall der Worte "within the territory of" bzw. "sur le territoire
de" keine Anderung des geographischen Geltungsbereichs der Bestimmung
bewirken. Der raumliche Anwendungsbereich des EPU wird von den Vertragsstaaten
gemaR Artikel 168 EPU festgelegt.
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Geltende Fassung

Artikel 133
Allgemeine Grundsatze
der Vertretung

(1) Vorbehaltlich Absatz 2 ist niemand
verpflichtet, sich in den durch dieses
Ubereinkommen geschaffenen Verfahren
durch einen zugelassenen Vertreter ver-
treten zu lassen.

(2) Natirliche oder juristische Perso-
nen, die weder Wohnsitz noch Sitz in
einem Vertragsstaat haben, missen in
jedem durch dieses Ubereinkommen
geschaffenen Verfahren durch einen
zugelassenen Vertreter vertreten sein
und Handlungen mit Ausnahme der
Einreichung einer européischen Patent-
anmeldung durch ihn vornehmen; in der
Ausfuihrungsordnung kénnen weitere
Ausnahmen zugelassen werden.

(3) Naturliche oder juristische Personen
mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertrags-
staat kbnnen in jedem durch dieses
Ubereinkommen geschaffenen Verfahren
durch einen ihrer Angestellten handeln,
der kein zugelassener Vertreter zu sein
braucht, aber einer Vollmacht nach Mal3-
gabe der Ausfiihrungsordnung bedarf. In
der Ausfuhrungsordnung kann vorge-
schrieben werden, ob und unter welchen
Voraussetzungen Angestellte einer
juristischen Person fiir andere juristische
Personen mit Sitz im Hoheitsgebiet eines
Vertragsstaats, die mit ihr wirtschaftlich
verbunden sind, handeln kénnen.

(4) In der Ausfuhrungsordnung kénnen
Vorschriften Uber die gemeinsame Ver-
tretung mehrerer Beteiligter, die gemein-
sam handeln, vorgesehen werden.
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Basisvorschlag - Art. 133
Revidierte Fassung
Artikel 133

Allgemeine Grundsatze
der Vertretung

(1) Unverandert
(2) Unverandert
(3) Naturliche oder juristische Personen

mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertrags-
staat kbnnen in jedem durch dieses
Ubereinkommen geschaffenen Verfahren
durch einen ihrer Angestellten handeln,
der kein zugelassener Vertreter zu sein
braucht, aber einer Vollmacht nach Mal3-
gabe der Ausfiihrungsordnung bedarf. In
der Ausfuhrungsordnung kann vorge-
schrieben werden, ob und unter welchen
Voraussetzungen Angestellte einer
juristischen Person fiir andere juristische
Personen mit Sitz in [...] einem Vertrags-
staat, die mit ihr wirtschaftlich verbunden
sind, handeln kénnen.

(4) Gestrichen - Aufgrund der vorge-
schlagenen Anderung des Artikels 164
EPU nicht erforderlich



Basisvorschlag - Art. 134 -179 -

ARTIKEL 134 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98 und CA/PL 22/00; CA/PL PV 8, Nrn. 10 - 11;
CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 90, 93; CA/PL 31/00, Nr. 26)

1.

Artikel 134 EPU regelt verschiedene Fragen der Vertretung. Er bestimmt, wer
Personen in den durch das Ubereinkommen geschaffenen Verfahren vertreten darf,
und legt inshesondere fest, unter welchen Bedingungen eine Person in die Liste der
zugelassenen Vertreter eingetragen werden kann. Die entsprechende Eintragung
nationaler Vertreter von Staaten, die dem EPU beitreten, wird in Artikel 163 EPU
behandelt.

Artikel 163 EPU gehort zu den Ubergangsbestimmungen im Elften Teil des Uberein-
kommens, die mittlerweile Gberholt sind, und wird daher gestrichen. Artikel 163 (6)
EPU regelt allerdings, inwieweit nationale Vertreter von Staaten, die nach Ablauf der
Ubergangszeit (die am 7. Oktober 1981 endete, s. ABI. EPA 1978, 327) dem EPU
beigetreten sind, in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden
kénnen. Diese Bestimmung ist keine Ubergangsvorschrift, sondern als
"Grol3vaterklausel” von dauerhafter Bedeutung.

Daher wird die "GroRvaterklausel™ aus Artikel 163 EPU inhaltlich als fester
Bestandteil des Ubereinkommens in Artikel 134 EPU Ulbernommen, um auch den
nationalen Vertretern in Staaten, die dem Ubereinkommen in Zukunft beitreten,
gerecht zu werden.

Der Wortlaut des Artikels 134 EPU wurde gestrafft und redaktionell etwas geéandert,
um den Text in sich stimmiger abzufassen.

Artikel 134 (8) b) EPU regelt die Errichtung eines Instituts, in dem die zugelassenen
Vertreter zusammengeschlossen sind. Nachdem das epi bereits errichtet ist, ist
diese Bestimmung in der derzeitigen Fassung tberholt. Daher wurde Artikel 134 (8)
EPU abgetrennt und in einen neuen Artikel 134a EPU umgewandelt, der die
Existenz des epi im Ubereinkommen verankert.
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Geltende Fassung

Artikel 134
Zugelassene Vertreter

(1) Die Vertretung natirlicher oder juri-
stischer Personen in den durch dieses
Ubereinkommen geschaffenen Verfahren
kann nur durch zugelassene Vertreter
wahrgenommen werden, die in einer
beim Europaischen Patentamt gefiihrten
Liste eingetragen sind.

(2) In der Liste der zugelassenen Ver-
treter kann jede natlrliche Person einge-
tragen werden, die folgende Vorausset-
zungen erfullt:

a) Sie mul die Staatsangehdorigkeit
eines Vertragsstaats besitzen;

b) sie mul ihren Geschaftssitz oder
Arbeitsplatz im Hoheitsgebiet des Ver-
tragsstaats haben;

c) sie mul} die europaische Eignungs-
prifung bestanden haben.
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Revidierte Fassung

Artikel 134
Berufsmallige Vertretung

(1) Unverandert

(2) [...] Jede natirliche Person, die

a) [...] die Staatsangehdrigkeit eines
Vertragsstaats besitzt,

b) [...] ihren Geschéftssitz oder
Arbeitsplatz in [...] einem Vertragsstaat
hat und

c) [...] die européische Eignungs-
prufung bestanden hat,

kann in die Liste der zugelassenen Ver-
treter eingetragen werden.

(3) Wahrend eines Zeitraums von
einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem
der Beitritt eines Staats zu diesem
Ubereinkommen wirksam wird, kann
die Eintragung in diese Liste auch von
jeder natiurlichen Person beantragt
werden, die

a) die Staatsangehorigkeit eines
Vertragsstaats besitzt,

b) ihren Geschaftssitz oder Arbeits-
platz in dem Staat hat, der dem
Ubereinkommen beigetreten ist, und
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Geltende Fassung

(3) Die Eintragung erfolgt aufgrund
eines Antrags, dem die Bescheinigungen
beizufigen sind, aus denen sich die
Erfullung der in Absatz 2 genannten
Voraussetzungen ergibt.

(4) Die Personen, die in der Liste der
zugelassenen Vertreter eingetragen sind,
sind berechtigt, in den durch dieses
Ubereinkommen geschaffenen Verfahren
aufzutreten.

(5) Jede Person, die in der Liste der zu-
gelassenen Vertreter eingetragen ist, ist
berechtigt, zur Ausiibung ihrer Tatigkeit
als zugelassener Vertreter einen Ge-
schaftssitz in jedem Vertragsstaat zu
begriinden, in dem die Verfahren durch-
gefuihrt werden, die durch dieses Uber-
einkommen unter Beriicksichtigung des
dem Ubereinkommen beigefiigten
Zentralisierungsprotokolls geschaffen
worden sind. Die Behdrden dieses Staats
konnen diese Berechtigung nur im
Einzelfall in Anwendung der zum Schutz
der offentlichen Sicherheit und Ordnung
erlassenen Rechtsvorschriften entziehen.
Vor einer solchen MalRnahme ist der
Prasident des Europaischen Patentamts
zu horen.
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Basisvorschlag - Art. 134
Revidierte Fassung

c) befugtist, naturliche oder
juristische Personen auf dem Gebiet
des Patentwesens vor der Zentral-
behorde fur den gewerblichen Rechts-
schutz dieses Staats zu vertreten.
Unterliegt diese Befugnis nicht dem
Erfordernis einer besonderen beruf-
lichen Befahigung, so mul die Person
diese Vertretung in diesem Staat
mindestens funf Jahre lang regel-
maiig ausgeubt haben.

(4) Die Eintragung erfolgt aufgrund
eines Antrags, dem die Bescheinigungen
beizufiigen sind, aus denen sich ergibt,
dafl} entweder die in Absatz 2 oder die
in Absatz 3 genannten Voraussetzungen
erfullt sind.

(4) wird (5) - Text unverandert

(5) wird (6) - Text unverandert
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Geltende Fassung

(6) Der Prasident des Europaischen
Patentamts kann in besonders gelager-
ten Fallen von der Voraussetzung nach
Absatz 2 Buchstabe a Befreiung erteilen.

(7) Die Vertretung in den durch dieses
Ubereinkommen geschaffenen Verfahren
kann wie von einem zugelassenen Ver-
treter auch von jedem Rechtsanwalt, der
in einem Vertragsstaat zugelassen ist
und seinen Geschéftssitz in diesem Staat
hat, in dem Umfang wahrgenommen
werden, in dem er in diesem Staat die
Vertretung auf dem Gebiet des Patent-
wesens ausiben kann. Absatz 5 ist ent-
sprechend anzuwenden.

(8) Der Verwaltungsrat kann folgende
Vorschriften erlassen:

a) Uber die Vorbildung und Ausbil-
dung, die eine Person besitzen muf3, um
zu der europaischen Eignungsprifung
zugelassen zu werden, und die
Durchfuhrung dieser Eignungsprifung;

b)  Uber die Errichtung oder Anerken-
nung eines Instituts, in dem die aufgrund
der europdaischen Eignungsprifung oder
nach Artikel 163 Absatz 7 zugelassenen
Vertreter zusammengeschlossen sind,
und

c) Uber die Disziplinargewalt, die
dieses Institut oder das Europdaische
Patentamt Uber diese Person besitzt.

CA/PL 25/00 rev. 1d

003674772

-184 -

Basisvorschlag - Art. 134
Revidierte Fassung

(7) Der Prasident des Europaischen
Patentamts kann [...] Befreiung erteilen:

a) in besonders gelagerten Fallen von
der Voraussetzung nach Absatz 2 Buch-
stabe a oder Absatz 3 Buchstabe a;

b) von der Voraussetzung nach
Absatz 3 Buchstabe c Satz 2, wenn der
Antragsteller nachweist, dal3 er die
erforderliche Befahigung auf andere
Weise erworben hat.

(8) Die Vertretung in [...] Verfahren vor
dem Europaischen Patentamt kann wie
von einem zugelassenen Vertreter auch
von jedem Rechtsanwalt, der in einem
Vertragsstaat zugelassen ist und seinen
Geschaftssitz in diesem Staat hat, in dem
Umfang wahrgenommen werden, in dem
er in diesem Staat die Vertretung auf
dem Gebiet des Patentwesens austiben
kann. Absatz 6 ist entsprechend
anzuwenden.

(8) Gestrichen - Wird neuer Artikel 134a
EPU
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NEUER ARTIKEL 134a EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98 und CA/PL 22/00; CA/PL PV 8, Nrn. 10 - 11;
CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 93; CA/PL 31/00, Nr. 27)

1. Artikel 134 (8) b) EPU regelt die Errichtung eines Instituts, in dem die zugelassenen
Vertreter zusammengeschlossen sind. Nachdem es das epi bereits gibt, ist diese
Bestimmung in der derzeitigen Fassung Uberholt. Des weiteren ermachtigt Arti-
kel 134 (8) EPU den Verwaltungsrat, Vorschriften tiber die Voraussetzungen fiir die
Zulassung zur Eignungsprifung fur zugelassene Vertreter und deren Durchfiihrung
sowie Uber die Disziplinargewalt zu erlassen, die das Institut oder das EPA besitzt.

2. Zur Klarstellung werden diese Bestimmungen in einen neuen Artikel 134a EPU
umgewandelt, der inhaltlich den derzeitigen Artikel 134 (8) EPU umfalRt und die
Existenz des epi im Ubereinkommen verankert.

3.  Artikel 134a EPU wird ferner um einen neuen Buchstaben d erganzt. Europaische
zugelassene Vertreter, die in Zusammenhang mit einer europaischen Patentanmel-
dung oder einem europaischen Patent beruflich tatig werden, erhalten vertrauliche
Informationen und geben ihrerseits vertrauliche Informationen an andere, deren
Geheimhaltung gewébhrleistet sein muf3.

Nach Artikel 2 der vom Verwaltungsrat der EPO genehmigten Vorschriften in
Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern sind diese zur Ver-
schwiegenheit tber Geheimnisse verpflichtet, die ihnen anvertraut werden.

Im amerikanischen Recht wird zwischen der Verschwiegenheitspflicht des Anwalts
und dem sogenannten "evidentiary privilege" unterschieden, einem Sonderrecht,
das die Vertraulichkeit aller Mitteilungen zwischen Anwalt und Mandant sichert. In
einer neueren Entscheidung (Bristol-Myers Squibb v. Rhéne Poulenc Rorer,
Southern District of New York, 21. April 1999) ist das amerikanische Bezirksgericht
in Anwendung der lex loci zu der Auffassung gelangt, dal? européischen zugelas-
senen Vertretern in den Disziplinarvorschriften des epi tiber das Berufsgeheimnis
kein dem amerikanischen Sonderrecht fir das Verhaltnis zwischen Anwalt und
Mandant entsprechendes Recht eingeraumt wird. Der amerikanische Richter ordnete
daraufhin an, daf3 die vollstandige Akte des europaischen Vertreters einer franzosi-
schen Firma vor Gericht offenzulegen sei. Das amerikanische Sonderrecht findet nur
unter ganz bestimmten Umstanden Anwendung, die sich wie folgt zusammenfassen
lassen:

Wird ein berufsmaRiger Rechtsberater in ebendieser Eigenschaft um juristi-
schen Beistand gebeten, so sind diesbezlgliche vertrauliche Mitteilungen des
Mandanten [wie auch des Anwalts] auf dessen Veranlassung hin dauerhaft vor
der Offenlegung durch ihn selbst oder den Rechtsberater geschiitzt, sofern
nicht auf dieses Privileg verzichtet wird.

(Wigmore, Evidence, 1961, § 2292, S. 554, zitiert in Bristol-Myers, S. 22)
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Geltende Fassung

Artikel 134
Zugelassene Vertreter

(8) Der Verwaltungsrat kann folgende
Vorschriften erlassen:

a) Uber die Vorbildung und
Ausbildung, die eine Person besitzen
muf3, um zu der europaischen Eignungs-
prufung zugelassen zu werden, und die
Durchfuhrung dieser Eignungsprifung;

b)  Uber die Errichtung oder Anerken-
nung eines Instituts, in dem die aufgrund
der europdaischen Eignungsprifung oder
nach Artikel 163 Absatz 7 zugelassenen
Vertreter zusammengeschlossen sind,
und

c) Uber die Disziplinargewalt, die
dieses Institut oder das Europdaische
Patentamt tUber diese Person besitzt.
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Revidierte Fassung

Artikel 134a
Institut der beim
Europaischen Patentamt
zugelassenen Vertreter

(1) Der Verwaltungsrat ist befugt,
folgende Vorschriften zu erlassen und zu
andern:

a) Uber das Institut der beim Euro-
paischen Patentamt zugelassenen
Vertreter, im folgenden Institut
genannt;

b) Uber die Vorbildung und
Ausbildung, die eine Person besitzen
muf3, um zu der européischen
Eignungsprifung zugelassen zu werden,
und die Durchfuihrung dieser
Eignungsprifung;

c) Uber die Disziplinargewalt, die das
Institut oder das Europaische Patentamt
Uber die zugelassenen Vertreter aus-
ubt;
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Es besteht also das Problem, daf’ das nationale amerikanische Recht in US-
Gerichtsverfahren auf europaisches Recht zurlickgreift, um zu entscheiden, ob ein
Privileg in bezug auf Mitteilungen zwischen einem europaischen Vertreter und
seinem Mandanten bzw. Dritten existiert. Bisher gibt es ein solches Privileg nicht,
weil weder das EPA noch seine Beschwerdekammern tber eine Handhabe
verfugen, um einen européischen Vertreter zur Offenlegung solcher Informationen
zu zwingen. Damit aber - in amerikanischen Verfahren - die Vertraulichkeit von
Mitteilungen zwischen europaischen Vertretern und ihren Mandanten gewahrt bleibt,
erscheint es geboten, in Verfahren vor dem EPA ein entsprechendes Privileg fur
das Verhaltnis zwischen Vertretern und Mandanten einzuftihren, das mit dem in
den Vereinigten Staaten bestehenden vergleichbar ist. Dieses Konzept ist den EPU-
Vertragsstaaten insofern nicht ganzlich fremd, als es z. B. im Vereinigten Konigreich
unter bestimmten Voraussetzungen etwas Ahnliches gibt (siehe UK Patents Act, §
104).

Der neue Artikel 134a (1) d) EPU erméachtigt den Verwaltungsrat, nach dem Vorbild
des amerikanischen Rechts fiir das Verhaltnis zwischen Anwalt und Mandant ein
Zeugnisverweigerungsrecht zu schaffen, das ausschlie3lich in Verfahren vor dem
EPA gilt.

4.. Der neue Artikel 134a (2) EPU, wonach alle in der Liste der zugelassenen Vertreter
eingetragenen Personen Mitglied des epi sind, schreibt den in Artikel 5 (1) der
Vorschriften tber die Errichtung des Instituts klar formulierten und im derzeitigen
Artikel 134 (8) b) EPU bereits implizit enthaltenen Grundsatz im Ubereinkommen
fest.
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Basisvorschlag - Art. 134a

d) uber die Verschwiegenheits-
pflicht und das Recht des zuge-
lassenen Vertreters, die Offenlegung
von Mitteilungen zwischen ihm und
seinem Mandanten oder Dritten in
Verfahren vor dem Europaischen
Patentamt zu verweigern.

(2) Alle Personen, die in der in
Artikel 134 Absatz 1 genannten Liste
der zugelassenen Vertreter einge-
tragen sind, sind Mitglied des Instituts.



Basisvorschlag - Art. 135 - 189 -
ARTIKEL 135 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 23/00; CA/PL PV 13, Nrn. 94-97; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Der Inhalt der Artikel 135 und 136 EPU ist in einem einzigen Artikel zusammen-
gefal’t worden, und bestimmte Teile der Artikel 135 (2) und 136 (1) EPU werden in
die Ausfihrungsordnung Uberfihrt.

2. Artikel 135 (1) EPU enthalt eine redaktionelle Anderung und tragt der neuen
Numerierung der Absétze des Artikels 77 EPU sowie der Streichung des Arti-
kels 162 (4) EPU Rechnung.

3. Der Inhalt des Artikels 135 (2) Satz 1 EPU wird in die Ausfiihrungsordnung
uberfiihrt. Artikel 135 (2) Satz 2 EPU enthélt eine redaktionelle Anderung und wird in
der revidierten Fassung zu Absatz 4. Der neue Artikel 135 (2) EPU entspricht
inhaltlich dem derzeitigen Artikel 136 (2) Satz 1 und 2 EPU.
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Basisvorschlag - Art. 135

Geltende Fassung

Artikel 135
Umwandlungsantrag

(1) Die Zentralbehdrde fur den gewerb-
lichen 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 europaische Patent-
anmeldung nach Artikel 77 Absatz 5 oder
Artikel 162 Absatz 4 als zuriickgenom-
men gilt;

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

(2) Der Umwandlungsantrag muf3 inner-
halb von drei Monaten nach dem Tag
eingereicht werden, an dem die
europdaische Patentanmeldung zurtickge-
nommen worden ist oder die Mitteilung,
dal3 die Anmeldung als zuriickgenommen
gilt, oder die Entscheidung uber die
Zuruckweisung der Anmeldung oder Uber
den Widerruf des européischen Patents
zugestellt worden ist. Die in Artikel 66
vorgeschriebene Wirkung erlischt, wenn
der Antrag nicht rechtzeitig eingereicht
worden ist.
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Revidierte Fassung

Artikel 135
Umwandlungsantrag

(1) Die Zentralbehdrde fur den gewerb-
lichen Rechtsschutz eines benannten
Vertragsstaats leitet das Verfahren zur
Erteilung eines nationalen Patents [...]
auf Antrag des Anmelders oder Inhabers
eines europaischen Patents in den
folgenden Féllen ein:

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

b) Unverandert

(2) Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe
a ist der Umwandlungsantrag bei der
Zentralbehorde fir den gewerblichen
Rechtsschutz zu stellen, bei der die
europaische Patentanmeldung
eingereicht worden ist. Diese Behdrde
leitet den Antrag vorbehaltlich der
Vorschriften Uber die nationale Sicherheit
[...] unmittelbar an die Zentralbehtrden
fur den gewerblichen Rechtsschutz der
[...] im Antrag bezeichneten Vertrags-
staaten weiter. [...]
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4. Der neue Artikel 135 (3) EPU enthalt die wesentlichen Teile des derzeitigen
Artikels 136 (1) EPU, wobei hinzugefiigt ist, daR die Einreichung des Umwandlungs-
antrags nach Mal3gabe der Ausfihrungsordnung zu erfolgen hat.

5. Im neuen Artikel 135 (4) EPU werden Artikel 135 (2) Satz 2 und Artikel 136 (2)
Satz 3 EPU unter Einbeziehung einer rein redaktionellen Anderung zu einer
einzigen Vorschrift zusammengefihrt.
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Geltende Fassung
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Basisvorschlag - Art. 135

Revidierte Fassung

(3) Inden Féllen des Absatzes 1
Buchstabe b ist der Umwandlungs-
antrag nach Mal3gabe der Ausfih-
rungsordnung beim Europaischen
Patentamt zu stellen. Der Antrag gilt
erst als gestellt, wenn die Umwandlungs-
gebuhr entrichtet worden ist. Das
Européische Patentamt tbermittelt den
Umwandlungsantrag den Zentralbehor-
den fir den gewerblichen Rechtsschutz
der im Antrag bezeichneten Vertrags-
staaten [...].

(4) Diein Artikel 66 genannte
Wirkung der européischen Patent-
anmeldung erlischt, wenn der Um-
wandlungsantrag nicht rechtzeitig
ubermittelt wird.
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ARTIKEL 136 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 23/00; CA/PL PV 13, Nrn. 94-97; CA/PL 31/00, Nr. 3)

Artikel 136 EPU, dessen wesentlicher Inhalt in den neuen Artikel 135 (2), (3) und

(4) EPU eingegangen ist, ist gestrichen worden. Der zweite Teil des erstenSatzes sowie
der letzte Teil des dritten Satzes von Artikel 136 (1) EPU werden in die Ausfiihrungs-
ordnung Uberfuhrt.
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Geltende Fassung Revidierte Fassung
Artikel 136 Gestrichen
Einreichung und Ubermittlung des
Antrags
(1) Der Umwandlungsantrag ist beim (1) In Artikel 135 (3) und die Aus-
Européaischen Patentamt zu stellen; im fuhrungsordnung tberfihrt

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
Européische Patentamt tbermittelt den
Umwandlungsantrag den Zentralbehor-
den fir den gewerblichen Rechtsschutz
der im Antrag bezeichneten Vertrags-
staaten und fugt eine Kopie der Akten
der européischen Patentanmeldung oder
des europdaischen Patents bei.

(2) Ist dem Anmelder die Mitteilung (2) In Artikel 135 (2) und (4) Uberfuhrt
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
bezeichneten Vertragsstaaten weiter. Die
in Artikel 66 vorgeschriebene Wirkung
erlischt, wenn der Antrag nicht innerhalb
von zwanzig Monaten nach dem
Anmeldetag oder, wenn eine Prioritat in
Anspruch genommen worden ist, nach
dem Prioritatstag weitergeleitet wird.
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ARTIKEL 138 EPU

Erlauterungen
(vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/00; CA/PL PV 13, Nrn. 98-107; CA/PL 31/00,
Nr. 28)

1.

Mit den Anderungen zu Artikel 138 EPU soll insbesondere das Recht des Patent-
inhabers zur Beschrankung des européischen Patents in nationalen Verfahren, die
seine Giiltigkeit betreffen, ausdriicklich im Ubereinkommen verankert werden. Damit
wird die Selbstbeschrankung des Patentinhabers als in den meisten Vertragsstaaten
anerkannte Praxis festgeschrieben und der insoweit erreichte Stand der Harmonisie-
rung gesichert und ausgebaut. Dies ist vor allem im Hinblick auf den
bevorstehenden Beitritt weiterer Vertragsstaaten notwendig.

Die neu gefal3te Uberschrift tragt der mit Absatz 3 vorgenommenen Ergéanzung
Rechnung.

Die Anderung des einleitenden Teils von Artikel 138 (1) EPU ist in erster Linie
redaktioneller Natur. Sie erleichtert die Bezugnahme auf Artikel 138 EPU in anderen
Rechtsinstrumenten, wie z. B. einem kiinftigen Streitregelungsprotokoll. Mit der
Streichung wird aber auch klargestellt, da? Artikel 138 EPU den ErlaR besonderer
nationaler Vorschriften nicht zur Voraussetzung fur die nationale Nichtigerklarung
europaischer Patente macht. Insoweit gilt der Grundsatz des Artikels 2 (2) EPU,
wonach erteilte europaische Patente, innerhalb der von Artikel 138 EPU gezogenen
Grenzen, den fur nationale Patente geltenden Bestimmungen unterliegen.

Redaktioneller Natur sind auch die Anderungen zu Artikel 138 (1) b) und c) die der
Anpassung der englischen und franzésischen Fassung an den deutschen Text
dienen.
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Basisvorschlag - Art. 138

Geltende Fassung

Artikel 138
Nichtigkeitsgrinde

(1) Vorbehaltlich Artikel 139 kann
aufgrund des Rechts eines Vertrags-
staats das europdische Patent mit
Wirkung fur das Hoheitsgebiet dieses
Staats nur fur nichtig erklart werden,
wenn

a) der Gegenstand des europaischen
Patents nach den Artikel 52 bis 57 nicht
patentfahig ist;

b) das europaische Patent die
Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig offenbart, dal’ ein Fachmann
sie ausfuhren kann;

c) der Gegenstand des europaischen
Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in
der eingereichten Fassung oder, wenn
das Patent auf einer europdaischen Teil-
anmeldung oder einer nach Artikel 61
eingereichten neuen europaischen
Patentanmeldung beruht, Gber den Inhalt
der fritheren Anmeldung in der urspring-
lich eingereichten Fassung hinausgeht;

d) der Schutzbereich des européi-
schen Patents erweitert worden ist;

e) der Inhaber des europdaischen
Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1
berechtigt ist.
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Basisvorschlag - Art. 138

Revidierte Fassung

Artikel 138
Nichtigkeit européischer Patente

(1) Vorbehaltlich Artikel 139 kann [...]
das europdaische Patent mit Wirkung fur
einen Vertragsstaat nur fur nichtig
erklart werden, wenn

a) - e) - Unverandert



Basisvorschlag - Art. 138 -197 -

5.

Die Neufassung von Artikel 138 (2) EPU bestimmt, dal? Beschrankung und
Teilnichtigkeit des europaischen Patents stets durch eine entsprechende Anderung
der Patentanspriiche zu erklaren sind. Damit wird die bisher in Artikel 138 (2) Satz 2
EPU vorgesehene Moglichkeit, die teilweise Nichtigkeit allein durch Anderung der
Beschreibung oder Zeichnungen auszusprechen, beseitigt.

Im europaischen Einspruchsverfahren (vgl. Art. 102 (3) EPU) wie auch fiir die
meisten nationalen Nichtigkeitsverfahren ist anerkannt, dal3 der Patentinhaber
angesichts der gegen die Gultigkeit des Patents erhobenen Einwéande sein Patent
auf die Teile beschrénken kann, die von den Einw&nden nicht betroffen sind. Auch
das fir Gemeinschaftspatente vorgesehene Nichtigkeitsverfahren sieht die
Maglichkeit einer solchen Selbstbeschrankung vor (vgl. Art. 58 (3) GPU '89).

Der neue Artikel 138 (3) EPU macht diesen Grundsatz explizit und fiir Verfahren,
die die Gultigkeit europdischer Patente betreffen, verbindlich. Der Patentinhaber soll
danach in solchen Verfahren das Recht haben, eine geédnderte, d. h. beschréankte
Fassung der Patentanspriiche vorzulegen, die nach seiner Auffassung den gegen
die Giltigkeit des Patents erhobenen Einwanden die Grundlage entzieht. Die so
beschrankte Fassung des Patents ist dann dem weiteren Verfahren zu Grunde zu
legen. Ist das befaldte Gericht oder die Behérde der Auffassung, dal3 die vom
Patentinhaber vorgenommene Beschrankung nicht ausreichend ist, kann es das
Patent dartiber hinausgehend beschranken oder vollstandig fir nichtig erklaren.

Wie im europdischen Einspruchsverfahren und nach dem vorgeschlagenen
Beschrankungsverfahren (vgl. oben Art. 105 a ff. EPU) haben Beschrankung oder
Widerruf des européischen Patents im nationalen Nichtigkeitsverfahren retroaktiven
Effekt. Insoweit ist eine Bezugnahme auf das nationale Nichtigkeitsverfahren in
Artikel 68 EPU aufzunehmen (vgl. oben Art. 68 EPU).
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Geltende Fassung

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgriinde nur
einen Teil des europaischen Patents, so
wird die Nichtigkeit durch entsprechende
Beschrankung dieses Patents erklart.
Wenn es das nationale Recht zulafit,
kann die Beschrankung in Form einer
Anderung der Patentanspriiche, der
Beschreibung oder der Zeichnungen
erfolgen.
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Basisvorschlag - Art. 138

Revidierte Fassung

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgriinde nur
einen Teil des europaischen Patents, so
wird das Patent durch entsprechende
Anderung der Patentanspriiche
beschrankt und fur teilweise nichtig
erklart. [...]

(3) In Verfahren vor dem zustandigen
Gericht oder der zustandigen Behdorde,
die die Gultigkeit des européaischen
Patents betreffen, ist der Patent-
inhaber befugt, das Patent durch
Anderung der Patentanspriiche zu
beschranken. Die so beschrankte Fas-
sung des Patents ist dem Verfahren zu
Grunde zu legen.
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NEUER ARTIKEL149 a

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 24/00; CA/PL PV 13, Nrn. 153 - 155; CA/PL 31/00,
Nr. 37)

1.

Mit dem neuen Artikel 149 a EPU soll eine klare Rechtsgrundlage fiir kiinftige
Abkommen zwischen den EPU-Vertragsstaaten zu Fragen wie den Uber-
setzungserfordernissen oder der Streitregelung fir europaische Patente
geschaffen werden.

Die Pariser Regierungskonferenz hat 1999 zwei Arbeitsgruppen damit beauftragt,
den Regierungen der EPU-Vertragsstaaten und der Konferenz zur Revision des
EPU Vorschlage zur Senkung der Kosten europaischer Patente und zur Ver-
besserung der Streitregelung fir europaische Patente zu unterbreiten (s. ABl. EPA
1999, 545 ff.). Das Mandat schlieRt die Aufgabe ein, fakultative Protokolle zum EPU
zu erarbeiten mit dem Ziel, die Ubersetzungserfordernisse einzuschranken und ein
integriertes Gerichtswesen zu schaffen.

Die beiden Arbeitsgruppen "Kostensenkung" und "Streitregelung” haben seitdem je-
weils drei Sitzungen abgehalten und ihre Arbeiten abgeschlossen, d. h. den Entwurf
eines Abkommens uber die Anwendung von Artikel 65 EPU (s. WPR/6/00 Rev. 3)
bzw. umfassende Dokumente mit den Hauptbestandteilen eines fakultativen
Protokolls Uber die Streitregelung (s. WPL/9/99 Rev. 1) und Vorschlagen fir eine
"gemeinsame Einrichtung" (s. WPL/10/00) fertiggestellt.

Angesichts dieser Entwicklungen und der Aussicht, daf3 kiinftig solche Abkommen
zwischen den EPU-Vertragsstaaten geschlossen und in sie auch die Europaische
Patentorganisation und das EPA eingebunden werden kdnnten, erscheint es
notwendig, im EPU eine klare Rechtsgrundlage fiir solche besonderen Abkommen
und ihre Verzahnung mit dem EPU sowie die Einbindung des EPA zu schaffen.

Der neue Artikel 149 a (1) EPU betont ausdriicklich, daR das Ubereinkommen
einen Vertragsstaat nicht daran hindert, mit anderen Vertragsstaaten Abkommen
Uber Fragen zu schlieBen, die nach dem EPU im nationalen Recht geregelt sind (s.
Art. 2, 64 (2) und 65 EPU). Die Buchstaben a bis d verweisen explizit auf Ab-
kommen, die derzeit im Gesprach sind, d. h.

- ein Abkommen Uber die Schaffung eines gemeinsamen europaischen Patent-
gerichts erster und/oder zweiter Instanz fir die Regelung von Streitigkeiten tUber die
Verletzung und Rechtsgultigkeit europaischer Patente,

- ein Abkommen Uber die Schaffung einer "gemeinsamen Einrichtung", die dafur
zustandig ist, auf Ersuchen nationaler Gerichte oder gerichtsahnlicher Behdrden
eines ihm angehorenden Vertragsstaats Gutachten tGiber Fragen des europaischen
oder damit harmonisierten nationalen Patentrechts zu erstatten, und

- Abkommen, nach denen auf Ubersetzungen europaischer Patente nach
Artikel 65 EPU ganz oder teilweise verzichtet wird oder diese beim EPA eingereicht
werden konnen.
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Geltende Fassung

Eine entsprechende Bestimmung ist im
EPU bisher nicht enthalten.
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Basisvorschlag - Art. 149 a (neu)
Revidierte Fassung
Neunter Teil
BESONDERE ABKOMMEN
Artikel 149 a

Andere Abkommen zwischen den
Vertragsstaaten

(1) Dieses Ubereinkommen laRt das
Recht aller oder eines Teils der Ver-
tragsstaaten unberihrt, besondere
Abkommen Uber alle européische
Patentanmeldungen oder Patente
betreffenden Fragen zu schliel3en,

die nach diesem Ubereinkommen
nationalem Recht unterliegen und dort
geregelt sind, wie insbesondere

a) ein Abkommen Uber die Schaf-
fung eines gemeinsamen euro-
paischen Patentgerichts fur die ihm
angeho6renden Vertragsstaaten,;

b) ein Abkommen Uber die Schaf-
fung einer gemeinsamen Einrichtung
fur die ihm angeh6érenden Vertrags-
staaten, die auf Ersuchen nationaler
Gerichte oder gerichtséhnlicher Be-
hérden Gutachten Uber Fragen des
européaischen oder damit harmoni-
sierten nationalen Patentrechts
erstattet;

c) ein Abkommen, dem zufolge die
ihm angeho6renden Vertragsstaaten auf
Ubersetzungen europaischer Patente
nach Artikel 65 ganz oder teilweise
verzichten;

d) ein Abkommen, dem zufolge nach
Artikel 65 vorgeschriebene
Ubersetzungen europaischer Patente
beim Europaischen Patentamt einge-
reicht und von ihm verdffentlicht
werden kdénnen.
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5.

Der neue Artikel 149 a (2) behandelt die Einbindung der Européischen Patent-
organisation nach dem Abschluf3 und dem Inkrafttreten eines Abkommens nach
Absatz 1a oder 1b.

Da ein solches Abkommen aller Wahrscheinlichkeit nach vorsehen wird, dal3
Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA zusétzlich auch im europaischen
Patentgericht und/oder in der gemeinsamen Einrichtung tétig werden dirfen (und
sollten), muR im Ubereinkommen eine klare Rechtsgrundlage dafiir geschaffen
werden, dal’ der Verwaltungsrat einen entsprechenden Beschlul? fassen kann.
Absatz 2a sieht dies vor.

AuRerdem werden die EPU-Vertragsstaaten, die ein Abkommen uiber eine gemein-
same Einrichtung unterzeichnen, aller Wahrscheinlichkeit nach wiinschen, daf3
diese gemeinsame Einrichtung im Rahmen der Européischen Patentorganisation
etabliert wird und tétig ist. Auch hier muR im Ubereinkommen eine klare
Rechtsgrundlage geschaffen werden, damit der Verwaltungsrat gegebenenfalls
beschlieRen kann, dal’ das EPA der gemeinsamen Einrichtung das
Unterstutzungspersonal, die Raumlichkeiten und die Ausstattung zur Verfigung
stellt, die sie bendtigt, und die Kosten einer solchen Einrichtung ganz oder teilweise
von der Organisation getragen werden. Absatz 2b sieht dies vor.

Es ist darauf hinzuweisen, daR eine gemeinsame Einrichtung nur eine Ubergangs-
I6sung sein kdnnte, weil ihre Aufgaben nach Errichtung eines gemeinsamen euro-

paischen Berufungsgerichts von diesem bernommen werden sollen. Eine etwaige
Finanzierung durch die Europaische Patentorganisation ware jedenfalls dann ein-

zustellen.
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Revidierte Fassung

(2) Der Verwaltungsrat ist befugt zu
beschliel3en, daf?

a) die Mitglieder der Beschwerde-
kammern oder der Grof3en Beschwer-
dekammer in einem européischen
Patentgericht oder einer gemeinsamen
Einrichtung tatig werden und in Ver-
fahren vor diesem Gericht oder dieser
Einrichtung nach Mal3gabe eines
solchen Abkommens mitwirken
dirfen;

b) das Europaische Patentamt einer
gemeinsamen Einrichtung das Unter-
stutzungspersonal, die Raumlichkeiten
und die Ausstattung zur Verfugung
stellt, die sie zur Durchfuhrung ihrer
Aufgaben benoétigt, und die Kosten
dieser Einrichtung ganz oder teilweise
von der Organisation getragen
werden.
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ARTIKEL 150 - 158 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/98; CA/PL 13/98, Nr. 9; CA/PL PV 7, Nrn 93-104;
CA/PL 21/00; CA/PL PV 13, Nrn. 122-127; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1.

Die revidierte Fassung des zehnten Teils des EPU zielt in erster Linie darauf ab,
das Ubereinkommen selbst von Regelungen zu Einzelheiten zu entlasten und diese
in die Ausfuhrungsordnung zu tUbertragen. Nach tber 20 Jahren Praxis im
Zusammenwirken von EPU und PCT zeigt sich auBerdem, daf fiir eine Reihe von
Regelungen kein Bedarf besteht; deshalb wird ihre Streichung vorgeschlagen.
Schlief3lich, um Wiederholungen und Redundanzen zu vermeiden, werden die
verbleibenden Artikel dem Verfahrensablauf entsprechend neu gegliedert:

Nach einer grundlegenden Vorschrift folgen die in zwei Artikeln zusammengefal3ten
Funktionen des EPA in der internationalen Phase des PCT als Anmeldeamt und
internationale Behdrde; den Abschlul3 bilden die zu einem Artikel gebindelten
Vorschriften zur europaischen Phase.

Die Uberschrift zum zehnten Teil der revidierten Fassung ist um den mittlerweile
allgemein gebrauchlichen Begriff der Euro-PCT-Anmeldungen ergénzt worden (vgl.
auch neuen Artikel 153 (2) EPU).
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Geltende Fassung

ZEHNTER TEIL
INTERNATIONALE ANMELDUNG NACH
DEM VERTRAG UBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS
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Revidierte Fassung

ZEHNTER TEIL
INTERNATIONALE ANMELDUNGEN
NACH DEM VERTRAG UBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS -
EURO-PCT-ANMELDUNGEN
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ARTIKEL 150 EPU

Erlauterungen

1.

In Artikel 150 (1) und (2) EPU finden sich weiterhin die Grundsatze des
Zusammenspiels von EPU und PCT. Der hier auRerdem fiir alle drei Sprach-
fassungen des EPU vorgeschlagene Ersatz des etwas schwerfalligen und in der
Praxis so gut wie nie benutzten Begriffs "Zusammenarbeitsvertrag" durch die
englische Abkirzung "PCT" vollzieht lediglich nach, was mittlerweile bereits
allgemeiner Sprachgebrauch ist.

Artikel 150 (2) EPU bezieht die PCT-Ausfiihrungsordnung ausdriicklich mit ein, weil
im PCT eine Artikel 164 EPU entsprechende Vorschrift fehlt, durch die die Aus-
fuhrungsordnung ausdriicklich zum Bestandteil des PCT erklart wirde.

Gestrichen wird ferner Artikel 150 (2) Satz 4 EPU, wo hinsichtlich der Priifungs-
antragsfrist nochmals der Vorrang des PCT festgeschrieben ist - eine in Anbetracht
des vorhergehenden Satzes unnétige Wiederholung; im Ubrigen ist diese Frist
bereits in Regel 107 (1) EPU PCT-konform geregelt.

Der Kern des Artikels 150 (3) EPU findet sich wegen des Sachzusammenhangs -
EPA als Bestimmungsamt und ausgewahltes Amt - jetzt im neuen
Artikel 153 (2) EPU.

Artikel 150 (4) EPU ist sinngemaR in Artikel 150 (2) EPU tberfuihrt worden (vgl. 2).
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Geltende Fassung

Artikel 150
Anwendung des Vertrags uber die
internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens

(1) Der Vertrag Uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens vom 19. Juni 1970, im
folgenden Zusammenarbeitsvertrag
genannt, ist nach MalRgabe dieses Teils
anzuwenden.

(2) Internationale Anmeldungen nach
dem Zusammenarbeitsvertrag kénnen
Gegenstand von Verfahren vor dem
Européischen Patentamt sein. In diesen
Verfahren sind der Zusammenarbeits-
vertrag und ergéanzend dieses Uberein-
kommen anzuwenden. Stehen die
Vorschriften dieses Ubereinkommens
denen des Zusammenarbeitsvertrags
entgegen, so sind die Vorschriften des
Zusammenarbeitsvertrags maf3gebend.
Insbesondere lauft die in Artikel 94
Absatz 2 dieses Ubereinkommens
genannte Frist zur Stellung des
Prifungsantrags fur eine internationale
Anmeldung nicht vor der in Artikel 22
oder 39 des Zusammenarbeitsvertrags
genannten Frist ab.

(3) Eine internationale Anmeldung, fur
die das Europaische Patentamt als
Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt
tatig wird, gilt als europaische Patentan-
meldung.

(4) Soweit in diesem Ubereinkommen
auf den Zusammenarbeitsvertrag Bezug
genommen ist, erstreckt sich die Bezug-
nahme auch auf dessen Ausfihrungs-
ordnung
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Basisvorschlag - Art. 150
Revidierte Fassung

Artikel 150
Anwendung des Vertrags uber die
internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens

(1) Der Vertrag Uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens vom 19. Juni 1970, im
folgenden PCT [...] genannt, ist nach
Mal3gabe dieses Teils anzuwenden.

(2) Internationale Anmeldungen nach
dem PCT [...] kbnnen Gegenstand von
Verfahren vor dem Européischen
Patentamt sein. In diesen Verfahren sind
der PCT [...] und seine
Ausfuhrungsordnung und ergénzend
dieses Ubereinkommen anzuwenden.
Bei mangelnder Ubereinstimmung
gehen die Vorschriften des PCT oder
seiner Ausfuhrungsordnung vor.

Satz 4 gestrichen - In
Ausfuhrungsordnung zu tberfihren
(siehe Regel 107(1)1))

(3) Gestrichen

(4) Gestrichen
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ARTIKEL 151 EPU

Erlauterungen

1.

Die Rolle des EPA als PCT-Anmeldeamt und die Regelungen zur Einreichung und
Weiterleitung einer internationalen Anmeldung (Artikel 151 und 152 EPU) kénnen in
einer Vorschrift gebtindelt werden.

Der in Artikel 152 (1) EPU enthaltene Querverweis auf Artikel 75 (2) EPU ist in
Artikel 151 EPU iiberfiihrt worden.

Im Ubrigen wird die Ausfilhrungsordnung in Erganzung von Regel 104 EPU die
detaillierten Voraussetzungen enthalten, unter denen das EPA Anmeldeamt ist
(insbesondere das Erfordernis, dal? der Anmelder Staatsangehériger eines EPU-
und PCT-Vertragsstaats ist oder in einem solchen Staat seinen Wohnsitz oder Sitz
hat, und Angaben, wo und wie die internationale Anmeldung beim EPA einzureichen
ist).

Fur die Absatze 2 und 3 von Artikel 151 EPU fehlte bislang, wie die Praxis gezeigt
hat, ein Regelungsbedarf; sie kdnnen deshalb ersatzlos gestrichen und bei
kunftigem Bedarf in die Ausfuhrungsordnung tibernommen werden.
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Artikel 151
Das Européische Patentamt als
Anmeldeamt

(1) Das Européaische Patentamt kann
Anmeldeamt im Sinn des Artikels 2 Ziffer
xv des Zusammenarbeitsvertrags sein,
wenn der Anmelder Staatsangehdriger
eines Vertragsstaats dieses
Ubereinkommens ist, fur den der
Zusammenarbeitsvertrag in Kraft
getreten ist; das gleiche gilt, wenn der
Anmelder in diesem Staat seinen
Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Das Européaische Patentamt kann
auch Anmeldeamt sein, wenn der
Anmelder Staatsangehdriger eines
Staats ist, der nicht Vertragsstaat dieses
Ubereinkommens, jedoch Vertragsstaat
des Zusammenarbeitsvertrags ist und der
mit der Organisation eine Vereinbarung
geschlossen hat, nach der das Europa-
ische Patentamt nach MalRgabe des
Zusammenarbeitsvertrags anstelle des
nationalen Amts dieses Staats als
Anmeldeamt tatig wird; das gleiche gilt,
wenn der Anmelder in diesem Staat
seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(3) Vorbehaltlich der vorherigen Zu-
stimmung des Verwaltungsrats wird das
Européaische Patentamt aufgrund einer
zwischen der Organisation und dem
Internationalen Buro der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
geschlossenen Vereinbarung auch fur
andere Anmelder als Anmeldeamt tatig.
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Revidierte Fassung

Artikel 151
Das Européische Patentamt als
Anmeldeamt

[...] Das Europaische Patentamt [...] ist
nach MalRgabe der Ausfuhrungs-
ordnung Anmeldeamt im Sinne des PCT
[...]. Artikel 75 Absatz 2 ist
entsprechend anzuwenden. [...]

(2) Gestrichen

(3) Gestrichen
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ARTIKEL 152 EPU
Erlauterungen

1. Aus Artikel 152 (2) EPU ist der Verweis auf Artikel 75 (2) EPU in den revidierten
Artikel 151 EPU uberfiihrt worden.

2. Die ubrigen Regelungen sind in die Ausfihrungsordnung zu tibernehmen, wo Regel
104 EPU bereits jetzt Artikel 152 (2) EPU konkretisiert.

3.  Die Vorschrift zur Ubermittlungsgebuihr in Artikel 152 (3) EPU wird gestrichen, da es
im Interesse einer grofReren Flexibilisierung sinnvoll ist, auch diese Gebuhren-
regelung, deren Erméchtigungsgrundlage Regel 14 PCT darstellt, in die Aus-
fuhrungsordnung zu tberfihren. Damit wird lediglich nachvollzogen, was bereits fur
die Gebuhren fur internationale Recherche und vorlaufige Prifung gilt, die nicht in
der Konvention selbst, sondern in der Vereinbarung mit WIPO und Regel 105 EPU
verankert sind.
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Geltende Fassung

Artikel 152
Einreichung und Weiterleitung der
internationalen Anmeldung

(1) Wahlt der Anmelder das
Européaische Patentamt als Anmeldeamt
fur seine internationale Anmeldung, so
hat er diese unmittelbar beim
Europaischen Patentamt einzureichen.
Artikel 75 Absatz 2 ist jedoch
entsprechend anzuwenden.

(2) Die Vertragsstaaten ergreifen im
Fall der Einreichung einer internationalen
Anmeldung beim Europaischen Patent-
amt durch Vermittlung der zustandigen
Zentralbehorde fir den gewerblichen
Rechtsschutz alle geeigneten Mal3-
nahmen, um sicherzustellen, daf3 die
Anmeldungen so rechtzeitig an das
Européaische Patentamt weitergeleitet
werden, daR dieses den Ubermittlungs-
pflichten nach dem Zusammenarbeits-
vertrag rechtzeitig gentigen kann.

(3) Fur die internationale Anmeldung ist
die Ubermittlungsgebiihr zu zahlen, die
innerhalb eines Monats nach Eingang
der Anmeldung zu entrichten ist.
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Revidierte Fassung

Gestrichen - In Regel 104 EPU zu
Uberfuhren (siehe auch neuen Art. 151)
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NEUER ARTIKEL 152 EPU

Erlauterungen

1.

Die Aufgaben des EPA als internationale Behorde fiir Recherche und vorlaufige
Priifung werden in den sich weitgehend wiederholenden Artikeln 154 und 155 EPU
behandelt. Der Hauptgrund fir diese Zweigleisigkeit liegt in der Zweistufigkeit des
PCT, der zwischen Kapitel | und Kapitel Il unterscheidet. Diese Unterscheidung hat
jedoch mittlerweile keine Bedeutung mehr: Bereits seit 1997 ist auch Kapitel Il fur
alle Vertragsstaaten von EPU und PCT verbindlich. In der Praxis verliert diese
Unterscheidung ebenfalls immer mehr an Gewicht: Derzeit entscheiden sich etwa
80% der Anmelder fiir das Verfahren geman Kapitel Il. Im Ubrigen hat sich die
Zusammenfassung der Aufgaben des EPA als internationale Behérde fur Recherche
und vorlaufige Prifung in Regel 105 EPU seit langem bewahrt. Dies soll auch auf
der Ebene des Ubereinkommens in der gemeinsamen Vorschrift des neuen
Artikels 152 EPU zum Ausdruck kommen.

Der in Artikel 154 (1) und 155 (1) EPU betonte Vorbehalt des Inkrafttretens der
Kapitel I und 1l PCT ist unnotig, da er eine Wiederholung des in den Artikeln 9 (1)
und (2) sowie 31 (2)a) und b) PCT enthaltenen Vertragsstaatsprinzips darstellt.

Auch des in Artikel 154 (2) und 155 (2) EPU ausdriicklich angefiihrten
Zustimmungsvorbehalts fur den Verwaltungsrat bedarf es nicht, da sich dieser
bereits aus Artikel 33 (4) EPU ergibt. Die dem Verwaltungsrat nach EPU
eingeraumte Option, auch Anmelder aus Nicht-EPU-Staaten in die mit WIPO
abgeschlossene Vereinbarung einzubeziehen, wird in Artikel 152 Satz 2 EPU
beibehalten.

Das derzeit in Artikel 154 (3) und 155 (3) EPU in Verbindung mit Regel 105 EPU
vorgesehene zweistufige Uberpriifungssystem des PCT-Widerspruchsverfahrens
ist einmalig unter allen internationalen Behdrden, arbeitsaufwendig und kostspielig;
es fuhrt auBerdem zu unvertretbaren Verzégerungen. Ein mit Regel 40.2 c¢) und 68.3
c) PCT konformes Widerspruchsverfahren |ai3t sich, wie auch die Entwicklung der
Praxis in den vergangenen Jahren zeigt, mit der gebotenen Rechtssicherheit in
vereinfachter Form in der Ausfiihrungsordnung gewahrleisten. Als Grundlage fur
eine entsprechende Vorschrift kann der Beschlul3 des Prasidenten des EPA vom
25.8.1992 (ABIl. EPA 1992, 547) dienen. Artikel 154 (3) und 155 (3) EPU wurden
daher gestrichen.
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Geltende Fassung

Artikel 154
Das Européaische Patentamt als Inter-
nationale Recherchenbehdrde

(1) Vorbehaltlich einer zwischen der
Organisation und dem Internationalen
Blro der Weltorganisation fur geistiges
Eigentum geschlossenen Vereinbarung
wird das Europaische Patentamt fur
Anmelder, die Staatsangehdrige eines
Vertragsstaats sind, fur den der Zusam-
menarbeitsvertrag in Kraft getreten ist,
als Internationale Recherchenbehérde im
Sinn des Kapitels | des Zusammen-
arbeitsvertrags tatig; das gleiche gilt,
wenn der Anmelder in diesem Staat
seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Vorbehaltlich der vorherigen
Zustimmung des Verwaltungsrats wird
das Europdaische Patentamt aufgrund
einer zwischen der Organisation und dem
Internationalen Buro der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
geschlossenen Vereinbarung auch fur
andere Anmelder als Internationale
Recherchenbehdrde tatig.

(3) Fur Entscheidungen Uber einen
Widerspruch des Anmelders gegen eine
vom Européaischen Patentamt nach
Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a des
Zusammenarbeitsvertrags fur die inter-
nationale Recherche festgesetzte
zusatzliche Gebluhr sind die
Beschwerdekammern zustandig.
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Revidierte Fassung

Artikel 152
Das Européische Patentamt als
Internationale Recherchenbehdrde oder
als mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragte Behorde

[...] Das Europaische Patentamt wird
nach Maligabe einer zwischen der
Organisation und dem Internationalen
Blro der Weltorganisation fur geistiges
Eigentum geschlossenen Vereinbarung
als Internationale Recherchenbehdrde
und als mit der internationalen
vorlaufigen Prufung beauftragte
Behorde im Sinne des PCT fur
Anmelder tatig, die entweder
Staatsangehdrige eines Vertragsstaats
dieses Ubereinkommens sind [...] oder
dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben.
Diese Vereinbarung kann vorsehen,
dald das Europaische Patentamt auch fur
andere Anmelder tatig wird [...].

(2) Gestrichen - In vorstehenden zweiten
Satz uberfihrt

(3) Gestrichen



Basisvorschlag - Art. 152 (neu)=155(alt) -213 -
ARTIKEL 155 EPU
Erlauterungen

Siehe vorstehende Erlauterungen zu Artikel 152 EPU (neu).
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Artikel 155
Das Européaische Patentamt als mit der
internationalen vorlaufigen Priifung
beauftragte Behdrde

(1) Vorbehaltlich einer zwischen der
Organisation und dem Internationalen
Blro der Weltorganisation fur geistiges
Eigentum geschlossenen Vereinbarung
wird das Europaische Patentamt fur
Anmelder, die Staatsangehdorige eines
Vertragsstaats sind, fur den Kapitel Il des
Zusammenarbeitsvertrags verbindlich ist,
als mit der internationalen vorlaufigen
Prufung beauftragte Behdrde im Sinn des
Kapitels Il des Zusammenarbeitsvertrags
tatig; das gleiche gilt, wenn der Anmelder
in diesem Staat seinen Wohnsitz oder
Sitz hat.

(2) Vorbehaltlich der vorherigen
Zustimmung des Verwaltungsrats wird
das Europdaische Patentamt aufgrund
einer zwischen der Organisation und dem
Internationalen Buro der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
geschlossenen Vereinbarung auch fur
andere Anmelder als mit der
internationalen vorlaufigen Prufung
beauftragte Behorde tétig.

(3) Fur Entscheidungen Uber einen
Widerspruch des Anmelders gegen eine
vom Européaischen Patentamt nach
Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a des
Zusammenarbeitsvertrags fur die
internationale vorlaufige Prufung
festgesetzte zusatzliche Gebuhr sind die
Beschwerdekammern zustandig.
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Gestrichen - in Artikel 152 Uberfiihrt



Basisvorschlag - Art. 153 - 215 -

ARTIKEL 153 EPU

Erlauterungen

1.

Die Vorschriften zur Einleitung der "europaischen Phase" sowie zum weiteren
Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewéahltes Amt, zur
Wirkung der internationalen Verdffentlichung und des internationalen Recherchen-
berichts finden sich bisher in den Artikeln 153, 156, 157 und 158 EPU.

Eine Zusammenlegung bietet sich insbesondere fiir die Artikel 153 und 156 EPU
an: Zum einen sind fur alle EPU- und PCT-Vertragsstaaten Kapitel | und Il des PCT
gleichermaRen verbindlich, so daR Satz 2 des Artikels 156 EPU seine Bedeutung
verloren hat; zum anderen zeigt auch die Praxis, daf3 fur die Tatigkeit des EPA als
Bestimmungsamt und als ausgewéahltes Amt eine Aufteilung in zwei Vorschriften
nicht mehr erforderlich ist; auch die Zusammenfassung der entsprechenden
Vorschriften auf der Ebene der Ausfiihrungsordnung in Regel 107 EPU hat sich seit
langem bewahrt.

Die wesentlichen Bestandteile des Artikels 153 (1) Satz 1 EPU finden sich jetzt im
neuen Artikel 153 (1) EPU unter Buchstabe a, wahrend Buchstabe b die Kern-
aussage des Artikels 156 Satz 1 EPU uibernimmt.

Auf die Beibehaltung von Artikel 153 (1) Satz 2 EPU wurde verzichtet, weil er
lediglich Artikel 4 (1)(ii) 4. Teilsatz PCT wiederholt (... hat nach dem nationalen
Recht eines Bestimmungsstaats die Bestimmung dieses Staates die Wirkung einer
Anmeldung fir ein regionales Patent, so wird die Bestimmung dieses Staates als
Hinweis auf den Wunsch, ein regionales Patent zu erhalten, behandelt...."; vgl. auch
Artikel 45 PCT) und daher entbehrlich ist. Kein Bedarf besteht auch fur Satz 2 in
Artikel 156 EPU.

Der neue Artikel 153 (2) EPU regelt nunmehr im AnschluR an Artikel 11 (3) PCT die
Voraussetzungen, unter denen eine internationale Anmeldung die Wirkung einer
europaischen Anmeldung hat, und préazisiert damit zugleich den aus Artikel 150 (3)
EPU stammenden Grundsatz. Zugleich wird der Begriff "Euro-PCT-Anmeldung"”
eingefuhrt. Siehe auch die Erlauterungen zum neuen Absatz 5.

Die in Artikel 153 (2) EPU geregelte Zustandigkeit fur eine Nachprufung nach Artikel
25 PCT wird in die Ausfihrungsordnung tberfuhrt. Ein Grund, in diesem Fall die
Zustandigkeit im Ubereinkommen selbst festzuschreiben, ist nicht ersichtlich.
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Geltende Fassung

Artikel 153
Das Européische Patentamt als
Bestimmungsamt

(1) Das Europaische Patentamt ist
Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2
Ziffer xiii des Zusammenarbeitsvertrags
fur die in der internationalen Anmeldung
benannten Vertragsstaaten dieses Uber-
einkommens, fir die der Zusammen-
arbeitsvertrag in Kraft getreten ist, wenn
der Anmelder in der internationalen
Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt
hat, dal3 er fur diese Staaten ein europa-
isches Patent begehrt. Das gleiche qilt,
wenn der Anmelder in der internationalen
Anmeldung einen Vertragsstaat benannt
hat, dessen Recht vorschreibt, daf3 eine
Bestimmung dieses Staats die Wirkung
einer Anmeldung fir ein européisches
Patent hat.

[vgl. geltenden Artikel 150 (3):

Eine internationale Anmeldung, fur die
das Europaische Patentamt als Bestim-
mungsamt oder ausgewahltes Amt tatig
wird, gilt als europaische Patentanmel-
dung.]

(2) Fur Entscheidungen, die das Euro-
paische Patentamt als Bestimmungsamt
nach Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a
des Zusammenarbeitsvertrags zu treffen
hat, sind die Prufungsabteilungen
zustandig.
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Basisvorschlag - Art. 153
Revidierte Fassung

Artikel 153
Das Européische Patentamt als
Bestimmungsamt oder ausgewahltes
Amt

(1) Das Europaische Patentamt ist

a) Bestimmungsamt [...] fir jeden in der
internationalen Anmeldung bestimmten
Vertragsstaat dieses Ubereinkommens,
fur den der PCT [...] in Kraft [...] ist und
fur den der Anmelder [...] ein
europdaisches Patent begehrt [...], und

b) ausgewahltes Amt, wenn der
Anmelder einen nach Buchstabe a
bestimmten Staat ausgewahlt hat.

(2) Eine internationale Anmeldung, fur
die das Européische Patentamt [...]
Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt
[...] ist und der ein internationaler
Anmeldetag zuerkannt worden ist, hat
die Wirkung einer vorschriftsmafigen
europaischen Anmeldung (Euro-PCT-
Anmeldung).

(2) Gestrichen - In die
Ausfuhrungsordnung zu tberfihren



Basisvorschlag - Art. 153 -217 -

7. Der neue Artikel 153 (3) EPU tibernimmt im Wesentlichen die bisher in Artikel 158
(1) Satz 1 EPU enthaltene Regelung zur Wirkung der internationalen Veroffent-
lichung einer Euro-PCT-Anmeldung. Von einer ausdriicklichen Nennung der
einschlagigen PCT-Vorschrift wird abgesehen, um im Falle einer PCT-Revision ggf.
entstehenden Unstimmigkeiten die Grundlage zu entziehen.

8. Der neue Artikel 153 (4) EPU entspricht weitgehend Artikel 158 (3) EPU, schreibt
vor, wann eine Ubersetzung der Euro-PCT-Anmeldung beim EPA einzureichen und
vom EPA zu veréffentlichen ist und welche Wirkung diese Veréffentlichung entfaltet.

9. Der neue Artikel 153 (5) EPU verdeutlicht im AnschluR an den neuen Absatz 2,
welche Voraussetzungen fir einen wirksamen Eintritt in die européischen Phase
erfullt werden missen, und verweist hierzu ausdrucklich auf die neuen Absétze 3
und 4 und die Ausfuhrungsordnung, wo diese Voraussetzungen im Einzelnen
festgelegt sind (vgl. Regeln 106 ff). Dem schliel3t sich jetzt die aus Artikel 158 (1)
Satz 2 EPU ubernommene Aussage an, daR die Euro-PCT-Anmeldung erst dann als
Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3 gilt, wenn diese Voraussetzungen erfullt
sind.

10. Entsprechend der neuen Systematik sind die Bestimmungen Uber die Funktion des
internationalen Recherchenberichts, der ggf. an dessen Stelle tretenden Erklarung
nach Artikel 17 (2) a) PCT und deren internationaler Veroffentlichung aus Artikel 157
(1) EPU in Artikel 153 (6) EPU Uberfiihrt worden. Hierbei wird wie schon im neuen
Absatz 3 von einer ausdriicklichen Nennung der einschlagigen PCT-Vorschriften
abgesehen, um zu vermeinden, daf3 bei einer PCT-Revision Unstimmigkeiten
entstehen kdnnen.
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Geltende Fassung

[val. geltenden Art. 158 (1) Satz 1:

Die Veroffentlichung einer internationalen
Anmeldung nach Artikel 21 des Zusam-
menarbeitsvertrags, fur die das Europa-
ische Patentamt Bestimmungsamt ist, tritt
vorbehaltlich Absatz 3 an die Stelle der
Veroffentlichung der europaischen
Patentanmeldung und wird im Europa-
ischen Patentblatt bekanntgemacht.

(3) Ist die internationale Anmeldung in
einer Sprache veroffentlicht, die nicht
eine der Amtssprachen des
Européischen Patentamts ist, so
veroffentlicht das Européische Patentamt
die ihm nach Absatz 2 zugeleitete inter-
nationale Anmeldung. Vorbehaltlich
Artikel 67 Absatz 3 tritt der einstweilige
Schutz nach Artikel 67 Absatze 1 und 2
erst von dem Tag dieser Veroffentlichung
an ein.]

[vgl. auch geltenden Art. 158 (1) Satz 2:
Eine solche Anmeldung gilt jedoch nicht
als Stand der Technik nach Artikel 54
Absatz 3, wenn die in Absatz 2
genannten Voraussetzungen nicht erfullt
sind.]

[vgl. geltenden Art. 157:

(1) Unbeschadet der nachstehenden
Absatze treten der internationale
Recherchenbericht nach Artikel 18 des
Zusammenarbeitsvertrags oder eine
Erklarung nach Artikel 17 Absatz 2
Buchstabe a des Vertrags und deren
Veroffentlichung nach Artikel 21 des
Vertrags an die Stelle des europdaischen
Recherchenberichts und des Hinweises
auf dessen Veroffentlichung im
Europaischen Patentblatt.]
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Basisvorschlag - Art. 153

Revidierte Fassung

(3) Die internationale Verdoffentlichung
einer [...] Euro-PCT-Anmeldung [...] in
einer Amtssprache des Europaischen
Patentamts tritt [...] an die Stelle der
Veroffentlichung der européischen
Patentanmeldung und wird im
Européischen Patentblatt
bekanntgemacht.

(4) Istdie Euro-PCT-Anmeldung in
einer anderen Sprache verdffentlicht, [...]
so ist bei dem Europaischen Patentamt
eine Ubersetzung in einer seiner
Amtssprachen einzureichen, die von
ihm verdffentlicht wird [...].
Vorbehaltlich Artikel 67 Absatz 3 tritt der
einstweilige Schutz nach Artikel 67
Absétze 1 und 2 erst von dem Tag dieser
Veroffentlichung an ein.

(5) Die Euro-PCT-Anmeldung wird
als europaische Patentanmeldung
behandelt und gilt [...] als Stand der
Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn
die in Absatz 3 oder 4 und in der
Ausfuhrungsordnung festgelegten
Erfordernisse erfullt sind.

(6) [...] Der zu einer Euro-PCT-
Anmeldung erstellte internationale
Recherchenbericht [...] oder die ihn
ersetzende Erklarung [...] und deren
internationale Veroéffentlichung [...] treten
an die Stelle des europaischen
Recherchenberichts und des Hinweises
auf dessen Veroffentlichung im
Europaischen Patentblatt.



Basisvorschlag - Art. 153 -219 -

11. Der neue Artikel 153 (7) EPU libernimmt aus Artikel 157 (2) a) und (3) EPU das
grundsatzliche Erfordernis eines ergdnzenden européischen Recherchenberichts
und die dazu dem Verwaltungsrat eingeraumte Befugnis fir eine Ausnahme-
regelung.

12. Diein Artikel 157 (2) b) EPU enthaltene Gebiihrenregelung wird in die Ausfiihrungs-
ordnung uberfuhrt. Die Ausfihrungsordnung wird dann alle bei Eintritt in die euro-
paische Phase anfallenden Gebihren enthalten, einschliel3lich der Rechtsfolgen,
wenn diese Gebulhren nicht rechtzeitig entrichtet werden (vgl. Regeln 106-108,

110 EPU).
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Geltende Fassung

[vgl. geltenden Art. 157:

(2) Vorbehaltlich der Beschliisse des
Verwaltungsrats nach Absatz 3

a) wird zu jeder internationalen
Anmeldung ein erganzender
europaischer Recherchenbericht erstellt;

(3) Der Verwaltungsrat kann
beschliel3en, unter welchen Voraus-
setzungen und in welchem Umfang

a) auf einen ergdnzenden
europaischen Recherchenbericht
verzichtet wird;

b) die Recherchengebiuhr herabgesetzt
wird.
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Basisvorschlag - Art. 153

Revidierte Fassung

(7) [...]2u jeder Euro-PCT-Anmeldung
nach Absatz 5 wird ein erganzender
européaischer Recherchenbericht erstellt.

Der Verwaltungsrat kann beschliel3en,
[...] dal? auf einen ergdnzenden
Recherchenbericht verzichtet [...] oder
die Recherchengebiuhr herabgesetzt
wird.



Basisvorschlag - Art. 156
ARTIKEL 156 EPU
Erlauterungen

Siehe die Erlauterungen zu Artikel 153
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Geltende Fassung

Artikel 156
Das Européische Patentamt als
ausgewahltes Amt

Das Européaische Patentamt wird als
ausgewahltes Amt im Sinn des Artikels 2
Ziffer xiv des Zusammenarbeitsvertrags
tatig, wenn der Anmelder einen der
benannten Staaten, auf die sich Artikel
153 Absatz 1 oder Artikel 149 Absatz 2
bezieht, ausgewahlt hat und fiir diesen
Staat Kapitel Il dieses Vertrags
verbindlich geworden ist. Vorbehaltlich
der vorherigen Zustimmung des
Verwaltungsrats gilt dies auch dann,
wenn der Anmelder in einem Staat
seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder
Staatsangehdriger eines Staats ist, der
nicht Mitglied des Zusammenarbeits-
vertrags ist oder fur den Kapitel 1l nicht
verbindlich ist, sofern er einer Personen-
gruppe angehort, der die Versammlung
des Internationalen Verbands fir die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens durch einen Beschluf3
nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b
des Zusammenarbeitsvertrags gestattet
hat, einen Antrag auf internationale
vorlaufige Prufung zu stellen.
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Revidierte Fassung

Gestrichen - In Artikel 153 (1) tberfuhrt



Basisvorschlag - Art. 157
ARTIKEL 157 EPU
Erlauterungen

Siehe die Erlauterungen zu Artikel 153.
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Geltende Fassung Revidierte Fassung

Artikel 157 Gestrichen
Internationaler Recherchenbericht

(1) Unbeschadet der nachstehenden (1) Gestrichen - In Artikel 153 (6)
Absétze treten der internationale tberfuhrt

Recherchenbericht nach Artikel 18 des
Zusammenarbeitsvertrags oder eine
Erklarung nach Artikel 17 Absatz 2
Buchstabe a des Vertrags und deren
Veroffentlichung nach Artikel 21 des
Vertrags an die Stelle des europaischen
Recherchenberichts und des Hinweises
auf dessen Veroffentlichung im
Europaischen Patentblatt.

(2) Vorbehaltlich der Beschlisse des (2) Gestrichen - In Artikel 153 (7)
Verwaltungsrats nach Absatz 3 Uberfihrt

a) wird zu jeder internationalen
Anmeldung ein ergdnzender
europaischer Recherchenbericht erstellt;

b) hat der Anmelder die Recher-
chengebtihr zu zahlen, die gleichzeitig
mit der nationalen Gebuhr nach Artikel
22 Absatz 1 und Artikel 39 Absatz 1 des
Zusammenarbeitsvertrags zu entrichten
ist. Ist die Recherchengebuihr nicht
rechtzeitig entrichtet worden, so gilt die
Anmeldung als zuriickgenommen.

(3) Der Verwaltungsrat kann (3) Gestrichen - In Artikel 153 (7)
beschlieRen, unter welchen Voraus- Uberfihrt
setzungen und in welchem Umfang

a) auf einen ergéanzenden
europaischen Recherchenbericht
verzichtet wird;

b) die Recherchengebihr
herabgesetzt wird.

(4) Der Verwaltungsrat kann die nach (4) Gestrichen
Absatz 3 gefal3ten Beschlisse jederzeit
rickgangig machen.

CA/PL 25/00 rev. 1d

003674772 . / .



Basisvorschlag - Art. 158
ARTIKEL 158 EPU
Erlauterungen

Siehe Erlauterungen zu Artikel 153.
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Artikel 158
Veroffentlichung der internationalen
Anmeldung und ihre Ubermittlung an das
Europaische Patentamt

(1) Die Veroffentlichung einer interna-
tionalen Anmeldung nach Artikel 21 des
Zusammenarbeitsvertrags, fur die das
Européaische Patentamt Bestimmungsamt
ist, tritt vorbehaltlich Absatz 3 an die
Stelle der Verdffentlichung der europa-
ischen Patentanmeldung und wird im
Europaischen Patentblatt bekannt-
gemacht. Eine solche Anmeldung gilt
jedoch nicht als Stand der Technik nach
Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Absatz 2
genannten Voraussetzungen nicht erfallt
sind.

(2) Die internationale Anmeldung ist
dem Europaischen Patentamt in einer
seiner Amtssprachen zuzuleiten. Der
Anmelder hat die nationale Gebuhr nach
Artikel 22 Absatz 1 oder Artikel 39 Absatz
1 des Zusammenarbeitsvertrags an das
Europaische Patentamt zu entrichten.

(3) Istdie internationale Anmeldung in
einer Sprache veroffentlicht, die nicht
eine der Amtssprachen des Europé-
ischen Patentamts ist, so veroffentlicht
das Europaische Patentamt die ihm nach
Absatz 2 zugeleitete internationale
Anmeldung. Vorbehaltlich Artikel 67
Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz
nach Artikel 67 Absatze 1 und 2 erst von
dem Tag dieser Veroffentlichung an ein.
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Gestrichen - In Artikel 153 (3)-(5)
Ubertragen bzw. in die
Ausfuhrungsordnung zu tberfihren



Basisvorschlag - Art. 159 -227 -
ARTIKEL 159 - 163 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98; CA/PL PV 8, Nrn. 9 - 11; CA/PL 31/00, Nr. 3)

Bei der Errichtung der Europaischen Patentorganisation muf3ten Ubergangsbestimmun-
gen fiir den Aufbau des Europaischen Patentamts vorgesehen werden. Der mit "Uber-
gangsbestimmungen" iiberschriebene Elfte Teil des EPU, der die Artikel 159 - 163 EPU
umfalit, enthalt die erforderlichen vorlaufigen Regelungen fur die Anfangsjahre. Alle
diese Artikel sind Uberholt. Daher wird der Elfte Teil insgesamt gestrichen.

ARTIKEL 159 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 1 - 2, 6; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

Artikel 159 EPU regelt die Konstituierung des Verwaltungsrats nach Inkrafttreten des
Europaischen Patenttibereinkommens. Da diese Vorschriften inzwischen samtlich
bedeutungslos geworden sind, wird der Artikel gestrichen.
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Geltende Fassung Revidierte Fassung

ELFTER TEIL Gestrichen
UBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 159 Gestrichen
Verwaltungsrat wahrend einer
Ubergangszeit

(1) Die in Artikel 169 Absatz 1 genann-
ten Staaten bestellen ihre Vertreter im
Verwaltungsrat; auf Einladung der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland tritt
der Verwaltungsrat nicht spater als zwei
Monate nach Inkrafttreten des Uberein-
kommens zusammen, um insbesondere
den Préasidenten des Européaischen
Patentamts zu ernennen.

(2) Die Amtszeit des ersten nach In-
krafttreten des Ubereinkommens er-
nannten Prasidenten des Verwaltungs-
rats betragt vier Jahre.

(3) Die Amtszeit eines gewahlten Mit-
glieds des ersten nach Inkrafttreten des
Ubereinkommens gebildeten Prasidiums
des Verwaltungsrats betragt finf Jahre
und die Amtszeit eines weiteren gewahl-
ten Mitglieds dieses Prasidiums vier
Jahre.
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ARTIKEL 160 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 3 - 4, 6; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

1. In Artikel 160 (1) EPU wird die Ernennung von EPA-Bediensteten wahrend der
Ubergangszeit bis zum ErlaR des Beamtenstatuts geregelt. Dieser Absatz ist
inzwischen Uberholt und wird deshalb gestrichen.

2. Artikel 160 (2) EPU besagt, daR der Verwaltungsrat auch technisch vorgebildete
oder rechtskundige Mitglieder nationaler Gerichte und Behdrden der
Vertragsstaaten zu Mitgliedern der Grol3en Beschwerdekammer oder der
Beschwerdekammern ernennen kann. Der Verwaltungsrat hat bislang nicht
festgelegt, wann die in Artikel 160 (2) EPU erwahnte Ubergangszeit enden soll. Es
werden noch immer Ernennungen aufgrund dieser Bestimmung vorgenommen.

3.  Die Ernennung von rechtskundigen Mitgliedern nationaler Gerichte und Behtrden
der EPU-Vertragsstaaten zu Mitgliedern der GroRen Beschwerdekammer hat sich
bewahrt und tragt maf3geblich zur Harmonisierung der Patentrechtsprechung in
Europa bei. Daher wird diese Mdoglichkeit auf Dauer im Ubereinkommen verankert
und in den Artikel 11 EPU aufgenommen (vgl. Erlauterungen zu Artikel 11 EPU).

4.  Artikel 160 (2) EPU wird deshalb gestrichen.
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Artikel 160
Ernennung von Bediensteten
wahrend einer Ubergangszeit

(1) Bis zum Erlal3 des Statuts der
Beamten und der fur die sonstigen
Bediensteten des Europaischen Patent-
amts geltenden Beschaftigungs-
bedingungen stellen der Verwaltungsrat
und der Prasident des Europaischen
Patentamts im Rahmen ihrer Zustandig-
keit das erforderliche Personal ein und
schlie3en zu diesem Zweck befristete
Vertrage. Der Verwaltungsrat kann fur die
Einstellung des Personals allgemeine
Grundséatze aufstellen.

(2) Wahrend einer Ubergangszeit,
deren Ende der Verwaltungsrat
bestimmt, kann der Verwaltungsrat nach
Anhorung des Prasidenten des Europa-
ischen Patentamts zu Mitgliedern der
GroRen Beschwerdekammer oder der
Beschwerdekammern auch technisch
vorgebildete oder rechtskundige Mit-
glieder nationaler Gerichte und Behorden
der Vertragsstaaten ernennen, die ihre
Tatigkeit in den nationalen Gerichten
oder Behorden weiterhin austiben
kénnen. Sie kénnen flr einen Zeitraum
ernannt werden, der weniger als funf
Jahre betragt, jedoch mindestens ein
Jahr betragen muf3; sie kbnnen
wiederernannt werden.
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Gestrichen
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ARTIKEL 161 EPU

Erlauterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 5 - 6; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

Artikel 161 EPU, der das erste Haushaltsjahr der Organisation behandelt, ist tiberholt
und wird daher gestrichen.
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Geltende Fassung

Artikel 161
Erstes Haushaltsjahr

(1) Das erste Haushaltsjahr der Organi-
sation beginnt mit dem Tag des
Inkrafttretens dieses Ubereinkommens
und endet am 31. Dezember desselben
Jahrs. Beginnt das erste Haushaltsjahr in
der zweiten Jahreshélfte, so endet es am
31. Dezember des folgenden Jahrs.

(2) Der Haushaltsplan fur das erste
Haushaltsjahr ist baldmdglichst nach
Inkrafttreten dieses Ubereinkommens
aufzustellen. Bis zum Eingang der in
Artikel 40 vorgesehenen Beitrage der
Vertragsstaaten im Rahmen des ersten
Haushaltsplans zahlen die Vertrags-
staaten auf Verlangen des Verwaltungs-
rats in der von ihm festgesetzten Hohe
Vorschisse, die auf ihre Beitrage fur
diesen Haushaltsplan angerechnet
werden. Die Vorschiisse werden nach
dem in Artikel 40 vorgesehenen
Aufbringungsschliissel festgesetzt.
Artikel 39 Absatze 3 und 4 ist auf die
Vorschusse entsprechend anzuwenden.
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ARTIKEL 162 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 5 - 6; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

Artikel 162 EPU uber die stufenweise Ausdehnung der Tatigkeit des EPA wird
gestrichen, da er mittlerweile bedeutungslos geworden ist.
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Geltende Fassung

Artikel 162
Stufenweise Ausdehnung des
Tatigkeitsbereichs des Europaischen
Patentamts

(1) Europaische Patentanmeldungen
kdnnen von dem Tag an beim
Européischen Patentamt eingereicht
werden, den der Verwaltungsrat auf
Vorschlag des Prasidenten des
Europaischen Patentamts bestimmit.

(2) Der Verwaltungsrat kann auf
Vorschlag des Prasidenten des Europa-
ischen Patentamts die Behandlung
europaischer Patentanmeldungen von
dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt an
beschranken. Die Beschrankung kann
sich auf bestimmte Gebiete der Technik
beziehen. Jedoch sind die Anmeldungen
in jedem Fall daraufhin zu prifen, ob sie
einen Anmeldetag haben.

(3) Ist ein Beschlu3 nach Absatz 2
ergangen, so kann der Verwaltungsrat
die Behandlung europaischer Patent-
anmeldungen nicht mehr weiter
beschranken.

(4) Kann eine européaische Patent-
anmeldung infolge der Beschréankung des
Verfahrens nach Absatz 2 nicht weiter-
behandelt werden, so teilt das Europa-
ische Patentamt dies dem Anmelder mit
und weist ihn darauf hin, dal3 er einen
Umwandlungsantrag stellen kann. Mit
dieser Mitteilung gilt die europdaische
Patentanmeldung als zuriickgenommen.
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ARTIKEL 163 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 7 - 9; CA/PL PV 8, Nrn. 10 - 11;
CA/PL 22/00; CA/PL PV 13, Nr. 89; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 163 EPU regelt die Eintragung zugelassener Vertreter in die in Artikel
134 EPU vorgesehene Liste der zugelassenen Vertreter wahrend einer Ubergangs-
zeit, die am 7. Oktober 1981 endete (s. ABI. EPA 1978, 327).

2. Artikel 163 (6) EPU sieht jedoch vor, daR nationale Vertreter, die ihren Geschéfts-
sitz oder Arbeitsplatz in einem Staat haben, der dem EPU nach Ablauf der Uber-
gangszeit beitritt, unter den Voraussetzungen des Artikels 163 (1) - (5) EPU in die
Liste der zugelassenen Vertreter nach Artikel 134 EPU eingetragen werden kénnen.
Diese Vorschrift dient der Besitzstandswahrung ("Grol3vaterklausel") und sollte im
EPU beibehalten werden, um auch den nationalen Vertretern in Staaten, die dem
Ubereinkommen in Zukunft beitreten, gerecht zu werden.

3. Deshalb wird Artikel 163 EPU gestrichen und die Regelung des Artikels 163 EPU
Uber die "GroRRvaterklausel” in gestraffter Form als fester Bestandteil in Artikel 134
EPU tbernommen - siehe Anderung des Artikels 134 EPU und insbesondere des
Absatzes 3.
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Geltende Fassung

Artikel 163
Zugelassene Vertreter
wahrend einer Ubergangszeit

(1) Wahrend einer Ubergangszeit,
deren Ende der Verwaltungsrat bestimmt,
kann in Abweichung von Artikel 134
Absatz 2 in der Liste der zugelassenen
Vertreter jede naturliche Person einge-
tragen werden, die die folgenden
Voraussetzungen erfullt:

a) Die Person mul3 die Staatsange-
horigkeit eines Vertragsstaats besitzen;

b) sie mul ihren Geschaftssitz oder
Arbeitsplatz im Hoheitsgebiet eines
Vertragsstaats haben;

c) sie muld befugt sein, natlrliche oder
juristische Personen auf dem Gebiet des
Patentwesens vor der Zentralbehérde fur
den gewerblichen Rechtsschutz des
Vertragsstaats zu vertreten, in dem sie
ihren Geschaftssitz oder Arbeitsplatz hat.

(2) Die Eintragung erfolgt auf Antrag,
dem eine Bescheinigung der Zentral-
behdrde fur den gewerblichen Rechts-
schutz beizufugen ist, aus der sich die
Erfullung der in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen ergibt.
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Gestrichen

(1) Voraussetzungen des
Artikels 163 (1) a) - ¢) EPU aufgenom-
men in Artikel 134 (3) a) - c) EPU

(2) Inhalt des Artikels 163 (2) EPU
aufgenommen in Artikel 134 (4) EPU
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Geltende Fassung

(3) Unterliegt in einem Vertragsstaat
die in Absatz 1 Buchstabe ¢ genannte
Befugnis nicht dem Erfordernis einer
besonderen beruflichen Befahigung, so
muf3 der Antragsteller die Vertretung auf
dem Gebiet des Patentwesens vor der
Zentralbehorde fir den gewerblichen
Rechtsschutz dieses Staats mindestens
funf Jahre lang regelmafiig ausgeubt
haben. Die Voraussetzung der Berufs-
ausibung ist jedoch nicht erforderlich fur
Personen, deren berufliche Befahigung,
naturliche oder juristische Personen auf
dem Gebiet des Patentwesens vor der
Zentralbehorde fir den gewerblichen
Rechtsschutz eines Vertragsstaats zu
vertreten, nach den Vorschriften dieses
Staats amtlich festgestellt worden ist. Aus
der Bescheinigung der Zentralbehdrde
fur den gewerblichen Rechtsschutz muf3
sich ergeben, dal3 der Antragsteller eine
der in diesem Absatz genannten Voraus-
setzungen erfillt.

(4) Der Prasident des Europaischen
Patentamts kann Befreiung erteilen:

a) vom Erfordernis nach Absatz 3

Satz 1, wenn der Antragsteller nachweist,
dal’ er die erforderliche Beféahigung auf
andere Weise erworben hat;

b) in besonders gelagerten Féllen vom
Erfordernis nach Absatz 1 Buchstabe a.

(5) Der Prasident des Europaischen
Patentamts hat von dem Erfordernis des
Absatzes 1 Buchstabe a Befreiung zu
erteilen, wenn der Antragsteller am

5. Oktober 1973 die Voraussetzungen
des Absatzes 1 Buchstaben b und c
erfillt hat.
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(3) Inhalt des Artikels 163 (3) Satz 1
EPU aufgenommen in Artikel 134 (3) c)
Satz 2 EPU

(4) Inhalt des Artikels 163 (4) aufge-
nommen in Artikel 134 (7) EPU

Gestrichen

(5)
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Geltende Fassung Revidierte Fassung
(6) Personen, die ihren Geschaftssitz (6) Einjahresfrist aufgenommen in
oder Arbeitsplatz in einem Staat haben, Artikel 134 (3) EPU

der diesem Ubereinkommen weniger als
ein Jahr vor Ablauf der Ubergangszeit
nach Absatz 1 oder nach Ablauf der
Ubergangszeit beitritt, kénnen wahrend
eines Zeitraums von einem Jahr,
gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksam-
werdens des Beitritts des genannten
Staates an, unter den Voraussetzungen
der Absatze 1 bis 5 in die Liste der
zugelassenen Vertreter eingetragen
werden.

(7) Nach Ablauf der Ubergangszeit (7) Gestrichen
bleiben unbeschadet der in Anwendung
von Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe c
getroffenen DisziplinarmalRnahmen
Personen, die wahrend der Ubergangs-
zeit in die Liste der zugelassenen
Vertreter eingetragen worden sind, in der
Liste eingetragen oder werden auf Antrag
in die Liste wieder eingetragen, sofern
sie die Voraussetzungen des Absatzes 1
Buchstabe b erfullen.
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Basisvorschlag - Art. 164 -241 -
ARTIKEL 164 EPU UND PERSONALSTANDSPROTOKOLL

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/6/00; CA/PL 20/00; CA/PL PV 13, Nrn. 4 -9, 140 - 151;
CA/PL 31/00, Nr. 38)

1. Die Anderung von Artikel 164 EPU stellt klar, welche Erfordernisse, Verfahren
und sonstigen Fragen in der Ausfihrungsordnung geregelt werden kdnnen,
und verweist ausdricklich auf das neue Personalstandsprotokoll.

2. Der neue Artikel 164 (1) EPU, der in Anlehnung an Artikel 14 (1) PLT 2000 formu-
liert wurde, legt die Punkte fest, die in der Ausfiihrungsordnung geregelt werden
kénnen. Buchstabe a stellt klar, dal3 die Ausfiihrungsordnung die Vorschriften
enthalt, die fiir die Durchfiihrung des Ubereinkommens erforderlich sind, soweit das
Ubereinkommen deren Regelung in der Ausfiihrungsordnung ausdriicklich vorsieht.
Dabei konnen diese Vorschriften auch Rechtsfolgen fur den Fall enthalten, dafl3 den
in der Ausfuhrungsordnung geregelten Erfordernissen oder Verfahren nicht ent-
sprochen wird, sofern die Rechtsfolge nicht bereits im Ubereinkommen festgelegt ist.

Was Buchstabe c betrifft, konnen Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Uber-
einkommens sachdienlich sind, ggf. auch Regeln betreffen, die der Auslegung der
Vorschriften des Ubereinkommens dienen, ahnlich denen, die es bereits im Uber-

einkommen gibt, wie etwa die Regeln 23 b - e, 28 oder 30 EPU.

Der geltende Absatz 2 des Artikels 164 EPU ist dem neuen Absatz 1 als Satz 2
hinzugefugt worden.

3. Imneuen Artikel 164 (2) EPU sind nun die bisher bestehenden Protokolle und
zusatzlich das neue Protokoll tiber den Personalbestand des Européaischen
Patentamts in Den Haag als Bestandteil des Ubereinkommens aufgefiihrt.

4. Das Personalstandsprotokoll soll garantieren, dafd das nach dem Stellenplan des
EPA fur das Jahr 2000 bestehende Verhéltnis des Personalbestands am Dienstort
Den Haag zum Gesamtpersonalbestand des Amts auch nach der amtsweiten Ein-
fuhrung des BEST-Verfahrens im wesentlichen unveréndert bleibt.

Nach dem Protokoll soll der im Jahr 2000 auf den Dienstort Den Haag entfallende
Stellenanteil auf Dauer festgeschrieben werden. Geringfuigige Abweichungen, die
bedingt sind durch Personalfluktuation oder Anderung von Verwaltungsstrukturen
(z. B. Bildung neuer Direktionen) sollen dadurch jedoch nicht ausgeschlossen sein.
GroRRere Abweichungen in beiden Richtungen von bis zu 10 % der Sollstarke des in
Den Haag beschéftigten Personals dirfen aber nur voriibergehend und missen im
Interesse des guten Funktionierens des Amts erforderlich sein.
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Artikel 164
Ausfihrungsordnung und Protokolle

(1) Die Ausfiuihrungsordnung, das An-
erkennungsprotokoll, das Protokoll Gber
Vorrechte und Immunitéten, das Zentrali-
sierungsprotokoll sowie das Protokoll
Uber die Auslegung des Artikels 69 sind
Bestandteile des Ubereinkommens.

(2) Im Fall mangelnder Ubereinstim-
mung zwischen Vorschriften des Uber-
einkommens und Vorschriften der Aus-
fuhrungsordnung gehen die Vorschriften
des Ubereinkommens vor.

Basisvorschlag - Art. 164
Revidierte Fassung

Artikel 164
Ausfihrungsordnung und Protokolle

(1) Die Ausfiihrungsordnung ist Be-
standteil des Ubereinkommens und
enthalt Vorschriften tber

a) Erfordernisse, Verfahren und son-
stige Fragen, deren Regelung in der
Ausfiihrungsordnung das Uberein-
kommen ausdriicklich vorsieht;

b) verwaltungstechnische Erforder-
nisse, Fragen und Verfahren;

c) Einzelheiten, die fur die Durch-
fuhrung der Vorschriften dieses Uber-
einkommens sachdienlich sind.

Bei mangelnder Ubereinstimmung zwi-
schen Vorschriften des Ubereinkommens
und Vorschriften der Ausfihrungsord-
nung gehen die Vorschriften des Uber-
einkommens vor.

(2) Das Anerkennungsprotokoll, das
Protokoll tber Vorrechte und Immunita-
ten, das Zentralisierungsprotokoll, das
Protokoll Gber die Auslegung des Arti-
kels 69 sowie das Personalstandspro-
tokoll sind Bestandteile des Uberein-
kommens.

PROTOKOLL UBER DEN PERSONALBESTAND DES EUROPAISCHEN PATENTAMTS
IN DEN HAAG (PERSONALSTANDSPROTOKOLL)

Die Européaische Patentorganisation gewahrleistet, dal3 der Anteil der Planstellen
des Européischen Patentamts, der nach dem Organisations- und Stellenplan fur das
Jahr 2000 auf den Dienstort Den Haag entfallt, im wesentlichen unverandert bleibt.
Eine vorubergehende Erh6hung oder Verringerung der diesem Anteil entsprechen-
den Zahl der Planstellen, die im Interesse des guten Funktionierens des Europai-
schen Patentamts erforderlich wird, darf zehn Prozent nicht Ubersteigen.
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ARTIKEL 167 EPU

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 10 - 13; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00,
Nr. 3)

1. Artikel 167 EPU bot den Vertragsstaaten die Mdglichkeit, wahrend eines begrenzten
Zeitraums bestimmte Vorbehalte beziglich der Anwendung des EPU zu erklaren.

2. Insgesamt machten nur drei Vertragsstaaten solche Vorbehalte geltend, die inzwi-
schen alle ausgelaufen sind. Neu beitretenden Vertragsstaaten ist die Erklarung von
Vorbehalten nach Artikel 167 EPU nicht gestattet, so daR Artikel 167 EPU nun
gegenstandslos ist.

3. Artikel 167 (5) EPU sieht vor, daR Vorbehalte wahrend der gesamten Geltungs-
dauer der Patente wirksam bleiben, die auf wahrend der Wirksamkeit des Vorbehalts
eingereichte européische Patentanmeldungen erteilt worden sind. Aufgrund des
Ruckwirkungsverbots wirde jeder nach Artikel 167 (2) EPU erklarte Vorbehalt auch
ohne Artikel 167 (5) EPU seine Giiltigkeit fiir alle europaischen Patente behalten,
die auf eine wahrend der Geltungsdauer des Vorbehalts eingereichte Anmeldung
erteilt wurden.

4. Daher wird Artikel 167 EPU insgesamt gestrichen.
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Geltende Fassung

Artikel 167
Vorbehalte

(1) Jeder Vertragsstaat kann bei der
Unterzeichnung oder bei der Hinterle-
gung seiner Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde nur die in Absatz 2 vorgesehe-
nen Vorbehalte machen.

(2) Jeder Vertragsstaat kann sich vor-
behalten zu bestimmen:

a) dal europaische Patente Uberein-
stimmend mit den flr nationale Patente
geltenden Vorschriften unwirksam sind
oder fur nichtig erklart werden kénnen,
soweit sie Schutz fir chemische Erzeug-
nisse als solche oder fir Nahrungs- oder
Arzneimittel als solche gewahren; ein
solcher Vorbehalt berihrt nicht den
Schutz aus dem Patent, soweit es ein
Verfahren zur Herstellung oder Verwen-
dung eines chemischen Erzeugnisses
oder ein Verfahren zur Herstellung eines
Nahrungs- oder Arzneimittels betrifft;

b) dal europaische Patente tUberein-
stimmend mit den fUr nationale Patente
geltenden Vorschriften unwirksam sind
oder fur nichtig erklart werden kénnen,
soweit sie Schutz fur landwirtschaftliche
oder gartenbauliche Verfahren gewah-
ren, auf die nicht bereits Artikel 53 Buch-
stabe b anzuwenden ist;

c) dal europaische Patente tUberein-
stimmend mit den fir nationale Patente
geltenden Vorschriften eine kirzere Lauf-
zeit als zwanzig Jahre haben;

d) daR das Anerkennungsprotokoll fir
ihn nicht verbindlich sein soll.

(3) Alle von einem Vertragsstaat ge-
machten Vorbehalte sind fur einen Zeit-
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Geltende Fassung Revidierte Fassung

raum von héchstens zehn Jahren vom
Inkrafttreten dieses Ubereinkommens an
wirksam. Hat ein Vertragsstaat Vorbehal-
te nach Absatz 2 Buchstabe a oder b ge-
macht, so kann der Verwaltungsrat mit
Wirkung fur diesen Staat die Frist fur alle
oder einen Teil der gemachten Vorbehal-
te um hdchstens fiinf Jahre verlangern,
wenn dieser Staat spatestens ein Jahr
vor Ablauf des Zeitraums von zehn Jah-
ren einen begriindeten Antrag stellt, der
es dem Verwaltungsrat erlaubt, zu ent-
scheiden, dal3 dieser Vertragsstaat am
Ende des Zeitraums von zehn Jahren
nicht in der Lage ist, den Vorbehalt zu-
rickzunehmen.

(4) Jeder Vertragsstaat, der einen Vor-
behalt gemacht hat, nimmt ihn zurtck,
sobald es die Umsténde gestatten. Die
Zuricknahme des Vorbehalts erfolgt
durch eine an die Regierung der Bundes-
republik Deutschland gerichtete Notifika-
tion und wird einen Monat nach dem Tag
des Eingangs der Notifikation wirksam.

(5) Ein nach Absatz 2 Buchstabe a, b
oder ¢ gemachter Vorbehalt erstreckt
sich auf die europaischen Patente, die
aufgrund von européischen Patentanmel-
dungen erteilt worden sind, die wahrend
der Wirksamkeit des Vorbehalts einge-
reicht worden sind. Der Vorbehalt bleibt
wahrend der gesamten Geltungsdauer
dieser Patente wirksam.

(6) Jeder Vorbehalt wird mit Ablauf des
in Absatz 3 Satz 1 erwahnten Zeitraums
und, falls der Zeitraum verlangert worden
ist, mit Ablauf des verlangerten Zeitraums
unwirksam; Abséatze 4 und 5 bleiben un-
berdhrt.
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Basisvorschlag - Zentralisierungsprotokoll - 247 -
ABSCHNITT | ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL

Erlauterungen
(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 10/98; CA/PL PV 7, Nrn. 85 - 90; CA/PL 31/00, Nr. 29)

1. Diein Abschnitt | (1) (b) enthaltene Zuordnung von Aufgaben, die dem ehe-
maligen Internationalen Patentinstitut oblagen, zur Zweigstelle Den Haag ist
aufgehoben worden. Damit kdnnen Recherchen fur nationale Patentanmeldungen
auch von einem Recherchenprifer in Minchen durchgefiihrt werden.

Dementsprechend wird der Verwaltungsrat ermachtigt, dem Amt - nicht nur seiner
Zweigstelle in Den Haag - weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche zu
Ubertragen. Es entspricht dem Sinn und Zweck von BEST, zusammengehdrende
Aufgaben des Amts auch organisatorisch zusammenlegen zu kénnen.

2. Die Einschrankung der Aufgaben der Dienststelle in Berlin in Abschnitt | (3) wurde
ebenfalls aufgehoben. Damit wird sichergestellt, dal3 auch dort BEST-Verfahren
durchgefihrt werden kénnen, d. h. nicht nur die Recherche, sondern insbesondere
auch die Sachprifung.

Der Verwaltungsrat wird erméchtigt, die Dienststelle in Berlin mit weiteren Aufgaben
nicht nur auf dem Gebiet der Recherche, sondern auch auf dem Gebiet der Sach-
prifung zu betrauen.

3. Siehe auch die Erlauterungen zu Artikel 16 und 17 EPU.
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Geltende Fassung
Abschnitt |

(1)(a) Bei Inkrafttreten des Uberein-
kommens treffen die Vertragsstaaten des
Ubereinkommens, die gleichzeitig Mit-
gliedstaaten des durch das Haager Ab-
kommen vom 6. Juni 1947 errichteten
Internationalen Patentinstituts sind, die
notwendigen Mal3hahmen, um sicherzu-
stellen, dal alle Aktiva und Passiva so-
wie das gesamte Personal des Interna-
tionalen Patentinstituts spatestens zu
dem in Artikel 162 Absatz 1 des Uberein-
kommens vorgesehenen Zeitpunkt auf
das Europaische Patentamt Ubertragen
werden. Diese Ubertragung erfolgt im
Wege eines Vertrags zwischen dem In-
ternationalen Patentinstitut und der Euro-
paischen Patentorganisation. Die oben
erwéhnten Staaten und die anderen Ver-
tragsstaaten des Ubereinkommens tref-
fen die notwendigen MalRnahmen, um
sicherzustellen, dal? dieser Vertrag spa-
testens zu dem in Artikel 162 Absatz 1
des Ubereinkommens vorgesehenen
Zeitpunkt angewendet wird. Die Mitglied-
staaten des Internationalen Patentinsti-
tuts, die gleichzeitig Vertragsstaaten des
Ubereinkommens sind, verpflichten sich
ferner, ihre Mitgliedschaft am Haager
Abkommen zum Zeitpunkt der Anwen-
dung des Vertrags zu beenden.

(b) Die Vertragsstaaten des Uberein-
kommens treffen die notwendigen Mal3-
nahmen, um sicherzustellen, daf3 die Ak-
tiva und Passiva sowie das gesamte Per-
sonal des Internationalen Patentinstituts
in das Européische Patentamt nach Mal3-
gabe des unter Buchstabe a erwahnten
Vertrags ibernommen werden. Die
Zweigstelle in Den Haag tibernimmt von
der Anwendung dieses Vertrags an einer-
seits die Aufgaben, die dem Internationa-
len Patentinstitut am Tag der Auflage des
Ubereinkommens zur Unterzeichnung
obliegen,
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Abschnitt |
Q) (& Unveréndert
b) Die Vertragsstaaten des Uberein-

kommens treffen die notwendigen Mal3-
nahmen, um sicherzustellen, daf3 die Ak-
tiva und Passiva sowie das gesamte Per-
sonal des Internationalen Patentinstituts
in das Européische Patentamt nach Mal3-
gabe des unter Buchstabe a erwahnten
Vertrags Ubernommen werden. Das Eu-
ropaische Patentamt tbernimmt von der
Anwendung dieses Vertrags an einerseits
die Aufgaben, die dem Internationalen
Patentinstitut am Tag der Auflage des
Ubereinkommens zur Unterzeichnung
obliegen,
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insbesondere diejenigen, die es zu die-
sem Zeitpunkt gegeniber seinen Mit-
gliedstaaten wahrnimmt, wobei es un-
erheblich ist, ob diese Staaten Vertrags-
staaten des Ubereinkommens werden
oder nicht, und andererseits die Aufga-
ben, zu deren Wahrnehmung es sich bei
Inkrafttreten des Ubereinkommens ge-
genuber Staaten verpflichtet hat, die in
diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten
des Internationalen Patentinstituts als
auch Vertragsstaaten des Ubereinkom-
mens sind. AuRerdem kann der Verwal-
tungsrat der Européischen Patentorgani-
sation der Zweigstelle weitere Aufgaben
auf dem Gebiet der Recherche Ubertra-
gen.

(c) Die obengenannten Verpflichtungen
beziehen sich sinngemal’ auch auf die
gemal dem Haager Abkommen geschaf-
fene Dienststelle unter den im Abkom-
men zwischen dem Internationalen Pa-
tentinstitut und der Regierung des be-
teiligten Vertragsstaats vorgesehenen
Bedingungen. Diese Regierung verpflich-
tet sich, mit der Europaischen Patent-
organisation ein neues Abkommen, das
das bereits bestehende Abkommen mit
dem Internationalen Patentinstitut ablost,
zu schlief3en, um die Bestimmungen tber
die Organisation, die Téatigkeit und die
Finanzierung der Dienststelle mit diesem
Protokoll in Einklang zu bringen.

(2) Die Vertragsstaaten des Uberein-
kommens verzichten zu dem in Artikel
162 Absatz 1 des Ubereinkommens ge-
nannten Zeitpunkt vorbehaltlich Abschnitt
[l fir ihre Zentralbehdrden fur den ge-
werblichen Rechtsschutz zugunsten des
Europaischen Patentamts auf die Tatig-
keit als Internationale Recherchenbehor-
de nach dem Zusammenarbeitsvertrag.
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insbesondere diejenigen, die es zu die-
sem Zeitpunkt gegeniber seinen Mit-
gliedstaaten wahrnimmt, wobei es un-
erheblich ist, ob diese Staaten Vertrags-
staaten des Ubereinkommens werden
oder nicht, und andererseits die Aufga-
ben, zu deren Wahrnehmung es sich bei
Inkrafttreten des Ubereinkommens ge-
genuber Staaten verpflichtet hat, die in
diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten
des Internationalen Patentinstituts als
auch Vertragsstaaten des Ubereinkom-
mens sind. AuRerdem kann der Verwal-
tungsrat der Européischen Patentorgani-
sation dem Europaischen Patentamt
weitere Aufgaben auf dem Gebiet der
Recherche Ubertragen.

Unverandert

(c)

Unverandert

(2)



Basisvorschlag - Zentralisierungsprotokoll -251 -

CA/PL 25/00 rev. 1 d

003674773



Geltende Fassung

3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1
des Ubereinkommens genannten Zeit-
punkt wird in Berlin (West) zum Zweck
der Durchfuhrung von Recherchen fur
europaische Patentanmeldungen eine
Dienststelle des Europaischen Paten-
tamts errichtet. Diese Dienststelle unter-
steht der Zweigstelle in Den Haag.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnis-
se der Dienststelle Berlin unter Bertick-
sichtigung allgemeiner Erwégungen und
der Bedurfnisse des Europaischen Pa-
tentamts auf dem Recherchengebiet fest.

(c) Zumindest am Anfang des Zeitab-
schnitts nach der stufenweisen Ausdeh-
nung des Tatigkeitsbereichs des Européi-
schen Patentamts mul3 der Umfang der
dieser Dienststelle tbertragenen Arbei-
ten eine volle Auslastung des im Zeit-
punkt der Auflage des Ubereinkommens
zur Unterzeichnung bei der Dienststelle
Berlin des Deutschen Patentamts be-
schaftigten Pruferpersonals ermdglichen.

(d) Die Bundesrepublik Deutschland
Ubernimmt die zusétzlichen Kosten, die
der Européischen Patentorganisation aus
der Errichtung und dem Betrieb der
Dienststelle Berlin entstehen.
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3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1
des Ubereinkommens genannten Zeit-
punkt wird in Berlin [...] eine Dienststelle
des Europaischen Patentamts errichtet.
Diese Dienststelle untersteht der Zweig-
stelle in Den Haag.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnis-
se der Dienststelle Berlin unter Bertick-
sichtigung allgemeiner Erwéagungen und
der Bedurfnisse des Europaischen Pa-
tentamts [...] fest.

Unverandert

(c)

Unverandert

(d)



Revisionsakte - 253 -
Teil 1l
Entwurf

AKTE ZUR REVISION DES UBEREINKOMMENS UBER DIE ERTEILUNG EUROPAI-
SCHER PATENTE (EUROPAISCHES PATENTUBEREINKOMMEN)
VOM 5. OKTOBER 1973, ZULETZT REVIDIERT AM 17. DEZEMBER 1991

Praambel
DIE VERTRAGSSTAATEN DES EUROPAISCHEN PATENTUBEREINKOMMENS -
IN DER ERWAGUNG, daR die Zusammenarbeit der europaischen Staaten auf der
Grundlage des Européaischen Patentiibereinkommens und des durch dieses geschaffenen
einheitlichen Patenterteilungsverfahrens einen wesentlichen Beitrag zur rechtlichen und
wirtschaftlichen Integration Europas leistet,
IN DEM WUNSCH, Innovation und wirtschaftliche Entwicklung in Europa durch die
Schaffung von Grundlagen fir den weiteren Ausbau des europaischen Patentsystems
noch wirksamer zu foérdern,
IN DEM BESTREBEN, das Europaische Patentiibereinkommen an die seit seinem
Abschlul} eingetretene technische und rechtliche Entwicklung im Lichte der zunehmenden
Internationalisierung des Patentwesens anzupassen,

SIND WIE FOLGT UBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1
Anderung des Europaischen Patentlibereinkommens

Das Européaische Patentiibereinkommen wird wie folgt gedndert [gemaf Basisvorschlag in
Teil 1]:

1. Artikel ... erhalt folgende Fassung: .......
2. Artikel ... wird gestrichen.
3. Nach Artikel ... wird der folgende neue Artikel ... eingefugt: ...

Artikel 2
Anderung des Zentralisierungsprotokolls

1. Abschnitt........... erhalt folgende Fassung: ...................
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Artikel 3
Aufnahme eines neuen Protokolls

Das folgende Protokoll wird in das Européische Patentiibereinkommen als dessen
Bestandteil aufgenommen:

PROTOKOLL UBER DEN PERSONALBESTAND DES EUROPAISCHEN PATENTAMTS
IN DEN HAAG (PERSONALSTANDSPROTOKOLL)

Die Europaische Patentorganisation gewahrleistet, dal3 der Anteil der Planstellen des
Europaischen Patentamts, der nach dem Organisations- und Stellenplan fir das Jahr
2000 auf den Dienstort Den Haag entféllt, im wesentlichen unveréandert bleibt. Eine
voriubergehende Erhohung oder Verringerung der diesem Anteil entsprechenden Zahl der
Planstellen, die im Interesse des guten Funktionierens des Europaischen Patentamts
erforderlich wird, darf zehn Prozent nicht Gibersteigen.

Artikel 4
Neufassung des Ubereinkommens

(1) Der Verwaltungsrat der Europaischen Patentorganisation wird erméachtigt und
beauftragt, auf Vorschlag des Prasidenten des Europaischen Patentamts eine
Neufassung des Europaischen Patenttibereinkommens mit den sich aus dieser
Revisionsakte ergebenden Anderungen zu erstellen. In der Neufassung sind die
Vorschriften des Ubereinkommens fortlaufend neu zu numerieren, die Verweisungen
auf andere Vorschriften des Ubereinkommens der neuen Nummernfolge ent-
sprechend zu andern und, soweit dies erforderlich ist, die Fassung der Vorschriften
in den drei Amtssprachen redaktionell anzupassen.

(2) Der Prasident des Verwaltungsrats leitet den Entwurf der Neufassung des Uberein-
kommens den Regierungen der Vertragsstaaten, die an der Konferenz zur Revision
des Europaischen Patentibereinkommens vom November 2000 als Vertragsstaat
teilgenommen haben, zur Genehmigung zu.

(3) Mit der Genehmigung durch drei Viertel der in Absatz 2 genannten Regierungen der
Vertragsstaaten wird die Neufassung des Ubereinkommens Bestandteil dieser
Revisionsakte.

Artikel 5
Unterzeichnung und Ratifikation

(1) Diese Revisionsakte liegt fur die Vertragsstaaten bis zum [1. Juli 2001] im Européi-
schen Patentamt in Minchen zur Unterzeichnung auf.

(2) Diese Revisionsakte bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden bei
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.
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Artikel 6
Beitritt

(1) Diese Revisionsakte steht bis zu ihrem Inkrafttreten den Vertragsstaaten des
Ubereinkommens und den Staaten, die das Ubereinkommen ratifizieren oder ihm
beitreten, zum Beitritt offen.

(2) Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

hinterlegt.
Artikel 7
Vorlaufige Anwendung
Artikel 1 Nummern ........ , Artikel 2, 3 und 4 dieser Revisionsakte sind vorlaufig anwend-

bar [im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a des Wiener Ubereinkommens uber das
Recht der Vertrage].

Artikel 8
Inkrafttreten

(1) Die revidierte Fassung des Europaischen Patenttibereinkommens tritt [zwei] Jahre
nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von flinfzehn [elf]
Vertragsstaaten [, die dem Ubereinkommen im Zeitpunkt der Annahme dieser
Revisionsakte angehoren,] oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterle-
gung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch den Vertragsstaat in Kraft, der
diese Formlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt
der fruhere ist.

(2) Mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Ubereinkommens tritt die vor
diesem Zeitpunkt geltende Fassung des Ubereinkommens aufRer Kraft.

Artikel 9
Ubermittlungen und Notifikationen

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt beglaubigte Abschriften der
Revisionsakte her und tGbermittelt sie den Regierungen der Vertragsstaaten und der
Staaten, die dem Européaischen Patentiibereinkommen nach Artikel 166 Absatz 1
beitreten kbnnen.

(2) Die Regierung der Bundesrepublik notifiziert den in Absatz 1 genannten Regierun-
gen:

a) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde;
b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Revisionsakte.
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ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ernannten Bevollméchtigten nach Vorlage ihrer
in guter und gehdriger Form befundenen Vollmachten diese Revisionsakte unterschrie-
ben.

GESCHEHEN zu Midnchen am .............. November zweitausend in einer Urschrift in
deutscher, englischer und franzdsischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermalfien
verbindlich ist. Diese Urschrift wird im Archiv der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land hinterlegt.
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