CA/PL 10/98
Orig.: deutsch
Miinchen, den 20.04.1998

BETRIFFT: Revision des EPU: Artikel 16 und 17 EPU, Abschnitt | Zentralisie-
rungsprotokoll
VERFASSER: Europaisches Patentamt
EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

Das vorliegende Dokument enthélt Vorschlage zur Anderung der Artikel 16 und 17 EPU
sowie von Abschnitt I(1) und (3) Zentralisierungsprotokoll, um fir die amtsweite Ein-
fuhrung von BEST eine sichere, rechtlich zweifelsfreie Grundlage zu schaffen. Es ersetzt
das Dokument CA/PL 2/98.
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l. EINFUHRUNG

A. ORGANISATORISCHE UND GEOGRAPHISCHE ZUORDNUNG ERSTINSTANZ-
LICHER ORGANE IM ERTEILUNGSVERFAHREN VOR DEM EPA

1. In seiner derzeitigen Fassung beinhaltet das EPU die organisatorische und
geographische Trennung von Recherche und Priifung. Artikel 6(2) EPU bestimmt,
dalR das EPA in Minchen errichtet wird; diese Vorschrift kann so verstanden
werden, daB die in Artikel 15 EPU aufgefiihrten Organe, zu denen die Priifungs-
abteilungen gehoren, in Miinchen sein sollen, sofern das Ubereinkommen nicht
ausdriicklich etwas anderes bestimmt. Dies trifft fiir die Artikel 16 und 17 EPU zu,
wonach die Eingangsstelle und die Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den
Haag gehoren, und fur Abschnitt I(1)(b) Zentralisierungsprotokoll, der vorsieht, daf3
die Zweigstelle in Den Haag die Aufgaben tGbernimmt, die dem Internationalen
Patentinstitut obliegen.

2. Mit Errichtung des Amtes wurde vereinbart, dal3 die Recherche von den Recher-
chenprifern der Generaldirektion (GD) 1 in Den Haag und die Sachprifung von den
Sachprufern der GD 2 in Minchen durchgefuhrt werden solle. Diese geographische
und sachliche Trennung von Recherche und Sachprifung war politisch und
historisch bedingt, denn die Papiersammlung der Recherchendokumentation befand
sich in Den Haag.

3.  Fir die Erteilung eines Patents schreibt das EPU zwei wesentliche Verfahrens-
schritte vor, namlich die Recherche und die Sachpriifung. Artikel 92(1) EPU
bestimmt, dal3 fur jede europaische Patentanmeldung zunéchst die Recherchen-
abteilung den européischen Recherchenbericht erstellt. Erst danach priift das EPA
auf schriftlichen Antrag nach Artikel 94(1) EPU, ob die europaische Patentanmel-
dung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des
Ubereinkommens geniigen.

4.  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 Prifer durch-
gefuhrt, der in Den Haag, Berlin oder Minchen tatig sein kann. Der Recherchen-
prufer wird im BEST-Verfahren nach Stellung des Prifungsantrags als Mitglied der
Prufungsabteilung mit der Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprifung beauf-
tragt. Dabei bestand aber nie die Absicht, mit der Einfiihrung von BEST das
zweistufige Verfahren nach dem Ubereinkommen zu andern; und dies ist auch fur
die Zukunft nicht beabsichtigt (CA/64/97, Nr. 3).
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B. VERLAUF DER BISHERIGEN VORARBEITEN FUR EINE AMTSWEITE
EINFUHRUNG VON BEST

5. Aufseiner 67. Tagung im Juni 1997 hat der Verwaltungsrat auf der Grundlage einer
vom Prasidenten des Amtes vorgelegten Bilanz des BEST-Projekts (CA/64/97) die
amtsweite Einfihrung von BEST vom Grundsatz her einstimmig gebilligt und seinen
AusschuB "Patentrecht" beauftragt, das Vorhaben im Hinblick auf das Uberein-
kommen zu prifen und dem Rat seine Schluf3folgerungen und Empfehlungen zu
unterbreiten (vgl. CA/115/97 Nr. 21 und CA/116/97 Nr. 87-103).

6. In Erfillung dieses Auftrags hat sich der Ausschul3 "Patentrecht” auf seiner 5.
Sitzung im Juli 1997 mit diesen Fragen befal3t und sorgfaltig gepruft, ob die
amtsweite Einfihrung von BEST eine Revision des Ubereinkommens erfordert oder
auf andere Weise rechtlich einwandfrei abgesichert werden kann. Der Ausschul3 hat
sich nach eingehender Erérterung aller in Betracht kommenden Mdglichkeiten mit
grol3er Mehrheit dafur ausgesprochen, dem Verwaltungsrat zu empfehlen, mdglichst
rasch eine Diplomatische Konferenz zur Revision des EPU vorzubereiten, um fiir die
amtsweite Einfihrung von BEST eine sichere, rechtlich zweifelsfreie Grundlage zu
schaffen (CA/PL PV5 Nr. 64-85).

7.  Der Verwaltungsrat hat auf seiner 69. Tagung im Dezember 1997 auf einen
Vorschlag des Prasidenten des Amts, den Ausschuld "Patentrecht” mit der Vor-
bereitung einer Revisionskonferenz zu beauftragen (CA/156/97), das BEST-Projekt
generell unterstitzt und festgestellt, dal3 dieses zwar nur einer der zahlreichen
Punkte des "Revisionskatalogs" fiir das EPU sei, jedoch bei den Arbeiten zur
Vorbereitung einer Revisionskonferenz eine gewisse Prioritat erhalten musse. Der
Ausschul? "Patentrecht” wurde daher mit der weiteren Prufung beauftragt
(CA/169/97 Nr. 8).

8. Der Ausschuld "Patentrecht” hat auf seiner 6. Sitzung im Januar 1998 erste Vor-
schlage des Amtes, Verweisungen auf den geographischen Standort von Organen in
den Artikeln 16 und 17 EPU und dem Abschnitt 1(1) und (3) Zentralisierungsprotokoll
zu streichen, eroértert und im Grundsatz gebilligt. Weitergehende Vorschlage zur
Schaffung grof3erer Flexibilitdt bei der Festlegung von Zustandigkeiten innerhalb
des Amtes wurden zuriickgestellt (CA/PL 2/98 und CA/PL 5/98 Nr. 6).

9. Die im Folgenden dargestellten und jeweils kurz begriindeten Vorschlage zur
Anderung der Artikel 16 und 17 EPU sowie des Abschnitts I(1) und (3) Zentralisie-
rungsprotokoll setzen das Ergebnis der Beratungen im Ausschul3 "Patentrecht” um.
Sie sind auf die im Hinblick auf BEST unbedingt gebotenen Anderungen beschrénkt
und ersetzen insoweit die im Dokument CA/PL 2/98 enthaltenen Vorschlage.
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ll.  VORSCHLAGE IM EINZELNEN

A. WEGFALL VON VERWEISUNGEN AUF DEN GEOGRAPHISCHEN STANDORT VON ORGANEN DES EPA

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
Prufungsantrag gestellt worden ist oder der Anmelder nach
Artikel 96 Absatz 1 erklart hat, dal? er die Anmeldung aufrecht-
erhalt. AuRerdem obliegt ihr die Veroffentlichung der europai-
schen Patentanmeldungen und europaischen Recherchenbe-
richte.
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Artikel 16
Eingangsstelle

Die Eingangsstelle [-] ist fur die Eingangs- und Formalprifung
europdaischer Patentanmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zustéan-
dig, zu dem ein Prufungsantrag gestellt worden ist oder der
Anmelder nach Artikel 96 Absatz 1 erklart hat, dal3 er die Anmel-
dung aufrechterhalt. AuRerdem obliegt ihr die Verdoffentlichung
der europaischen Patentanmeldungen und europaischen Re-
cherchenberichte.

Erlauterungen

Die zwingende organisatorische Zuordnung der Eingangsstelle
zur Zweigstelle in Den Haag ist gestrichen worden, um auch
einen Teil der Eingangsstelle in der Verantwortung der GD 2 am
Sitz des Amtes in Munchen unterhalten zu kdnnen. Die Bedien-
steten der Eingangsstelle, die die Eingangs- und Formalprufung
nach Artikel 90 und 91 EPU vorzunehmen haben und auch im
Rahmen der Erstellung des Recherchenberichts nach Artikel 92
EPU unterstutzend eingesetzt werden, sollen der fiir die Recher-
che jeweils zustandigen Generaldirektion, ob GD 1 oder GD 2,
zugewiesen werden kdnnen.



Artikel 17
Recherchenabteilungen

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

Artikel 17
Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen [-] sind fur die Erstellung européi-
scher Recherchenberichte zustandig.

Erlauterungen

Die ausschlief3liche organisatorische Zuordnung der Recher-
chenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag soll aufgehoben
werden, um Recherchenabteilungen auch am Sitz des Amtes in
Minchen einrichten zu kdnnen. Damit soll ermdglicht werden,
das BEST-Verfahren amtsweit, d.h. in Munchen, Den Haag und
Berlin durchfihren zu kdénnen.

B. WEGFALL DER BESCHRANKUNG DER ZUSTANDIGKEIT DER ZWEIGSTELLE DEN HAAG UND DER DIENSTSTELLE
BERLIN AUF DAS GEBIET DER RECHERCHE IM ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL

Abschnitt |

(1)(a) Bei Inkrafttreten des Ubereinkommens treffen die Ver-
tragsstaaten des Ubereinkommens, die gleichzeitig Mitgliedstaa-
ten des durch das Haager Abkommen vom 6. Juni 1947 er-
richteten Internationalen Patentinstituts sind, die notwendigen
MalRnahmen, um sicherzustellen, dal3 alle Aktiva und Passiva
sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts
spatestens zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Ubereinkommens
vorgesehenen Zeitpunkt auf das Europdaische
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Patentamt Ubertragen werden. Diese Ubertragung erfolgt im
Wege eines Vertrags zwischen dem Internationalen Patent-
institut und der Europaischen Patentorganisation. Die oben
erwahnten Staaten und die anderen Vertragsstaaten des Uber-
einkommens treffen die notwendigen Mal3nhahmen, um sicher-
zustellen, daf3 dieser Vertrag spéatestens zu dem in Artikel 162
Absatz 1 des Ubereinkommens vorgesehenen Zeitpunkt ange-
wendet wird. Die Mitgliedstaaten des Internationalen Patent-
instituts, die gleichzeitig Vertragsstaaten des Ubereinkommens
sind, verpflichten sich ferner, ihre Mitgliedschaft am Haager
Abkommen zum Zeitpunkt der Anwendung des Vertrags zu
beenden.

(b) Die Vertragsstaaten des Ubereinkommens treffen die not-
wendigen MalRnahmen, um sicherzustellen, dal3 die Aktiva und
Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen
Patentinstituts in das Europaische Patentamt nach MalRgabe
des unter Buchstabe a erwahnten Vertrags Ubernommen wer-
den. Die Zweigstelle in Den Haag Gibernimmt von der Anwen-
dung dieses Vertrags an einerseits die Aufgaben, die dem
Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Uberein-
kommens zur Unterzeichnung obliegen, insbesondere diejeni-
gen, die es zu diesem Zeitpunkt gegenluber seinen Mitgliedstaa-
ten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob diese Staaten
Vertragsstaaten des Ubereinkommens werden oder nicht, und
andererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei
Inkrafttreten des Ubereinkommens gegeniiber Staaten ver-
pflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des
Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des
Ubereinkommens sind. AuBerdem kann der Verwaltungsrat der
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(b) Die Vertragsstaaten des Ubereinkommens treffen die not-
wendigen MalRnahmen, um sicherzustellen, dal3 die Aktiva und
Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen
Patentinstituts in das Europaische Patentamt nach Mal3gabe
des unter Buchstabe a erwahnten Vertrags Ubernommen wer-
den. Das Europdaische Patentamt ibernimmt von der Anwen-
dung dieses Vertrags an einerseits die Aufgaben, die dem
Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Uberein-
kommens zur Unterzeichnung obliegen, insbesondere diejeni-
gen, die es zu diesem Zeitpunkt gegenlber seinen Mitgliedstaa-
ten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob diese Staaten
Vertragsstaaten des Ubereinkommens werden oder nicht, und
andererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei
Inkrafttreten des Ubereinkommens gegeniiber Staaten ver-
pflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des
Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des
Ubereinkommens sind. AuBerdem kann der Verwaltungsrat
derEuropéaischen Patentorganisation dem Europdaischen



Europdaischen Patentorganisation der Zweigstelle weitere
Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche tbertragen.

(c) Die obengenannten Verpflichtungen beziehen sich sinn-
gemal auch auf die gemald dem Haager Abkommen geschaffe-
ne Dienststelle unter den im Abkommen zwischen dem Internati-
onalen Patentinstitut und der Regierung des beteiligten Ver-
tragsstaats vorgesehenen Bedingungen. Diese Regierung
verpflichtet sich, mit der Européaischen Patentorganisation ein
neues Abkommen, das das bereits bestehende Abkommen mit
dem Internationalen Patentinstitut ablost, zu schlieRen, um die
Bestimmungen Uber die Organisation, die Tatigkeit und die
Finanzierung der Dienststelle mit diesem Protokoll in Einklang
zu bringen.
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Patent-amt weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche
tbertragen.

Erlauterungen

Die Einschrankung der Ubernahme von Aufgaben, die dem
Internationalen Patentinstitut vor dem 7. Oktober 1977 oblagen,
auf die Zweigstelle in Den Haag wird aufgehoben. Damit soll er-
moglicht werden, Recherchen fir nationale Patentanmeldungen
auch von einem Recherchenprufer in Munchen durchzufihren.

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
Amtes auch organisatorisch zusammenlegen zu kdnnen.

unverandert



(2) Die Vertragsstaaten des Ubereinkommens verzichten zu dem
in Artikel 162 Absatz 1 des Ubereinkommens genannten Zeit-
punkt vorbehaltlich Abschnitt 11l fir ihre Zentralbehérden fir den
gewerblichen Rechtsschutz zugunsten des Europaischen
Patentamts auf die Tatigkeit als Internationale Recherchen-
behorde nach dem Zusammenarbeitsvertrag.

(3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Ubereinkommens
genannten Zeitpunkt wird in Berlin (West) zum Zweck der
Durchfuhrung von Recherchen fur européaische Patentanmel-
dungen eine Dienststelle des Européaischen Patentamts er-
richtet. Diese Dienststelle untersteht der Zweigstelle in Den
Haag.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle
Berlin unter Berucksichtigung allgemeiner Erwagungen und der
Bedurfnisse des Européischen Patentamts auf dem Recher-
chengebiet fest.
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(3)a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Ubereinkommens
genannten Zeitpunkt wird in Berlin [-] eine Dienststelle des
Européaischen Patentamts errichtet. Diese Dienststelle untersteht
der Zweigstelle in Den Haag.

Erlauterungen

Die Einschrankung der Aufgaben der Dienststelle in Berlin auf
die Durchfihrung von Recherchen wird aufgehoben und damit
sichergestellt, dafld auch dort BEST-Verfahren durchgefiihrt
werden kodnnen, d.h. nicht nur die Recherche, sondern ins-
besondere auch die Sachprifung.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle
Berlin unter Berucksichtigung allgemeiner Erwagungen und der
Bedurfnisse des Européaischen Patentamts [-] fest.

Erlauterungen

Der Verwaltungsrat wird erméachtigt, die Dienststelle in Berlin
nicht nur mit weiteren Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche,
sondern insbesondere auch mit solchen auf dem Gebiet der
Sachprifung zu betrauen.



(c) Zumindest am Anfang des Zeitabschnitts nach der stufen-
weisen Ausdehnung des Tatigkeitsbereichs des Europaischen
Patentamts muf3 der Umfang der dieser Dienststelle Gber-
tragenen Arbeiten eine volle Auslastung des im Zeitpunkt der
Auflage des Ubereinkommens zur Unterzeichnung bei der
Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts beschaftigten
Pruferpersonals ermgglichen.

(d) Die Bundesrepublik Deutschland Gbernimmt die zusatzlichen
Kosten, die der Europaischen Patentorganisation aus der
Errichtung und dem Betrieb der Dienststelle Berlin entstehen.
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