CA/PL 17/98
Orig.: englisch
Minchen, den 06.10.1998

BETRIFFT: Revision des EPU: Artikel 88 (1)

VERFASSER: Prasident des Europaischen Patentamts

EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Dokument wird vorgeschlagen, die Formerfordernisse fur die Inan-
spruchnahme einer Prioritat vom Ubereinkommen in die Ausfiihrungsordnung zu
uberfiihren und Artikel 88 (1) EPU entsprechend zu andern. AuRerdem wird kurz
beschrieben, welche materiellrechtlichen Anderungen dieser Erfordernisse anschlieRend
vorgenommen werden kénnten.
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EINFUHRUNG

A. UBERFUHRUNG DER FORMERFORDERNISSE FUR DIE INANSPRUCHNAHME
EINER PRIORITAT IN DIE AUSFUHRUNGSORDNUNG

1. Derzeit missen Anmelder, die eine Prioritat in Anspruch nehmen wollen, die in
Artikel 88 dargelegten Erfordernisse erfillen, d. h. eine Prioritatserklarung, eine
Abschrift der friheren Anmeldung und, falls diese nicht in einer der Amtssprachen
des EPA abgefaRt ist, ihre Ubersetzung in eine Amtssprache einreichen. Weitere
formale Voraussetzungen sind in Regel 38 festgelegt.

2. In CA/16/98, Abschnitt IV.B wird vorgeschlagen, die Flexibilitat des EPU dadurch zu
erhdhen, daf3 formale, technische und sonstige Vorschriften, die unter Umstanden
noch geandert werden muassen, systematisch und moglichst weitgehend in die Aus-
fuhrungsordnung tberfiihrt werden. Die in Artikel 88 (1) festgelegten Erfordernisse
fur die Inanspruchnahme einer Prioritat sind ein Musterbeispiel fir die Aspekte des
Ubereinkommens, die in die Ausfiihrungsordnung tiberfiihrt werden sollten, damit
sich das EPA, falls dies fur sachdienlich erachtet wird, auf neue internationale
Normen' und die standigen Fortschritte im Bereich der elektronischen Kommunika-
tionsmedien einstellen kann.

3. Daher wird vorgeschlagen, die Formerfordernisse fur die Inanspruchnahme einer
Prioritat von Artikel 88 (1) in die Ausfuhrungsordnung zu tberfihren und in den
Artikel 88 (1) einen entsprechenden Verweis auf diese Erfordernisse aufzunehmen.

! Verwiesen sei hier auf den neuen Entwurf des Patentrechtsabkommens (PLT),
dessen Artikel 5 (7) in der derzeitigen Fassung in der Anlage wiedergegeben
ist.
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B. MATERIELLRECHTLICHE ANDERUNGEN, DIE NACH DER UBERFUHRUNG
VORGENOMMEN WERDEN KONNTEN

4. Vorausgeschickt sei, daR derzeit materiellrechtliche Anderungen der einschlagigen
Erfordernisse nicht geplant sind.

5. Technologie und internationale Zusammenarbeit im Patentbereich sind aber unauf-
haltsam auf dem Vormarsch. Sobald die Infrastruktur moderner Patentamter, die
Zusammenarbeit zwischen diesen Amtern und die technische Unterstiitzung fiir die
elektronische Aufbewahrung und den elektronischen Austausch von Dokumenten
einen entsprechenden Stand erreicht haben, kdnnte an einige materiellrechtliche
Anderungen der dann in der Ausfilhrungsordnung verankerten Erfordernisse
gedacht werden.

6. In Anlehnung an die internationalen Mal3stabe, die sich in diesem Punkt heraus-
bilden (s. Art. 5 (7) des neuen PLT-Entwurfs), ware zu erwagen, ob die Verpflichtung
zur systematischen Einreichung der Abschrift der friheren Anmeldung und ihrer
Ubersetzung nicht entfallen sollte. Diese Unterlagen brauchten dann nur noch auf
Verlangen des EPA eingereicht zu werden. Sie waren entbehrlich, wenn die friheren
Unterlagen bereits beim EPA eingereicht wurden oder ihm offiziell auf elektroni-
schem Wege zuganglich sind, so dal3 die Einsicht in diese Unterlagen wéahrend der
gesamten Lebensdauer des Patents und dariiber hinaus? gesichert ist.

Dadurch wirden die Formalitaten der Anmeldung nicht nur fir die Anmelder,
sondern auch fur die Patentamter vereinfacht und zudem kostengtinstiger, ohne daf3
die strengen Voraussetzungen fur die Anerkennung einer Prioritdt angetastet
warden.

2 Beispielsweise wahrend eines Rechtsstreits Uber die Gultigkeit des Patents.
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ll. VORGESCHLAGENE ANDERUNGEN

Derzeitige Fassung

Artikel 88
Inanspruchnahme der Prioritat

(1) Der Anmelder, der die Prioritat einer
friheren Anmeldung in Anspruch nehmen
will, hat eine Prioritatserklarung, eine Ab-
schrift der friheren Anmeldung und, wenn
die Sprache der friheren Anmeldung nicht
eine Amtssprache des Européischen Patent-
amts ist, eine Ubersetzung der friiheren An-
meldung in einer der Amtssprachen einzu-
reichen. Das Verfahren zur Durchfiihrung
dieser Vorschrift ist in der Ausfiihrungs-
ordnung vorgeschrieben.

(2)-(4)
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Vorgeschlagene Fassung

Artikel 88
Inanspruchnahme der Prioritat

(1) Der Anmelder, der die Prioritat einer
friheren Anmeldung in Anspruch
nehmen will, hat eine
Prioritatserklarung und jede andere in
der Ausfihrungsordnung
vorgeschriebene Unterlage oder
Erklarung gemaf dem dort vorge-
sehenen Verfahren und den dort
vorgesehenen Bedingungen einzu-
reichen.

unverandert



[.]
(7)
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ANLAGE I: Entwurf des Patentrechtsabkommens

Artikel 5
Anmeldung

[Prioritat] a) Wird die Prioritat einer friheren Anmeldung in Anspruch genommen,
so kann eine Vertragspartei vorbehaltlich des Buchstabens c verlangen, daf3 inner-
halb der in der Ausfiihrungsordnung festgelegten Frist eine Abschrift der friilheren
Anmeldung beim Amt eingereicht wird.

b) Eine Vertragspartei kann verlangen, dal3 das Amt, bei dem die friilhere Anmel-
dung eingereicht wurde, die Richtigkeit der Abschrift gemaf3 Buchstabe a und des
Anmeldetags der friheren Anmeldung bescheinigt.

c) Keine Vertragspartei kann die Einreichung einer Abschrift oder einer
beglaubigten Abschrift der friiheren Anmeldung oder einer Bescheinigung tber den
Anmeldetag gemal’ den Buchstaben a und b verlangen, wenn die frihere
Anmeldung bei ihrem Amt eingereicht wurde oder diesem Amt offiziell auf
elektronischem Wege zugéanglich ist.

d) Istdie frihere Anmeldung in einer Sprache abgefal3t, die vom Amt nicht zuge-
lassen wird, und ist die Giltigkeit des Prioritdtsanspruchs maf3geblich fur die Ent-
scheidung uber die Patentierbarkeit der betreffenden Erfindung, so kann die Ver-
tragspartei verlangen, dald der Anmelder auf Aufforderung des Amts innerhalb der in
der Ausfiihrungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Ubersetzung der friiheren
Anmeldung einreicht.
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