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BETRIFFT: Revision des EPU: Beschrankungsverfahren

VERFASSER: Prasident des Europaischen Patentamts

EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

Teil | des Dokument skizziert Zweck und Bedeutung eines zentralen Beschrankungsver-
fahrens fur europaische Patente. Teil Il erlautert die Struktur eines solchen Verfahrens
und enthalt konkrete Vorschlage fur seine Einfiihrung.
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TEIL |

HINTERGRUND

Im EPU ist ein Beschrankungsverfahren nicht vorgesehen. Eine zentrale Uberprii-
fung und ggf. Beschrankung des europaischen Patents ist mit Wirkung fur die in
dem Patent benannten Vertragsstaaten nur im Rahmen des européischen Ein-
spruchsverfahrens méglich. Praxis und Rechtsprechung hatten dem Rechnung ge-
tragen und zugelassen, daf auch der Patentinhaber, mit dem Ziel der Beschrankung
seines Patents, Einspruch einlegen kann. Mit der Entscheidung vom 6. Juni 1994

(G 9/93)" hat die GroRRe Beschwerdekammer in Abkehr von der durch ihre Entschei-
dung G 1/84? begriindeten Rechtsprechung dem Patentinhaber diese Moglichkeit
genommen. Die Kammer hat dazu angemerkt, es sei Aufgabe des Gesetzgebers, fur
Abhilfe zu sorgen, falls die nunmehr engere Auslegung des Anwendungsbereichs
von Artikel 99 EPU zu in der Praxis unerwiinschten Ergebnissen fiihren sollte.

Das Amt hat darauf die in den Vertragsstaaten sowie nach dem Gemeinschaftspa-
tentiibereinkommen '89 (GPU) bestehenden bzw. vorgesehenen Mdglichkeiten zur
nachtraglichen Beschrankung des Patents untersucht und die Einfiihrung eines
zentralen européischen Beschrankungsverfahrens im Rahmen der Strategiedebatte
'95 zur Diskussion gestellt. Angesichts der Stellungnahmen der interessierten Kreise
beim "Hearing 95", die sich ganz tGiberwiegend fiir die Einfiihrung eines solchen Ver-
fahrens ausgesprochen haben, hat der Verwaltungsat den Ausschul? "Patentrecht”
beauftragt, diese Frage naher zu prufen.

Der Ausschul3 "Patentrecht” hat die Einfihrung eines europaischen Beschrankungs-
verfahrens auf der Grundlage des Dokuments CA/PL 11/96 auf seiner 4. Sitzung
(Oktober '96) ausfuhrlich erortert. Eine klare Mehrheit der Delegationen sowie das
epi haben sich fir die Einfiihrung eines solchen Verfahrens ausgesprochen (vgl.
CA/PL PV 4 Nrn. 95-107).

Unter Bertcksichtigung der Erdrterungen im Ausschufd und der dem Amt zugeleite-
ten Materialien Gber die in einigen Vertragsstaaten bestehenden Mdglichkeiten zur
Uberpriifung und Beschrankung erteilter Patente im Verwaltungsverfahren hat das
Amt nachstehend die Erwagungen zusammengefaldt, die fur die Schaffung eines
zentralen europaischen Beschrankungsverfahrens sprechen, und konkrete Vorschla-
ge fir eine entsprechende Erganzung des Ubereinkommens ausgearbeitet. Die Vor-
schlage und die Erlauterungen dazu sind in Teil Il des Dokuments enthalten.

1)

2)

ABI. EPA 1994, 891.

ABI. EPA 1985, 299
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Il.  ZWECK UND BEDEUTUNG DES BESCHRANKUNGSVERFAHRENS

5. Das Beschrankungsverfahren soll dem Patentinhaber die Méglichkeit zur nachtragli-
chen Einschréankung des Schutzbereichs seines Patents im Rahmen eines ein-
fachen, raschen und kostengunstigen Verwaltungsverfahrens geben. Eine solche
Einschréankung kann z. B. dort notwendig werden, wo wegen eines im Prifungsver-
fahren nicht bekannt gewordenen Standes der Technik oder nicht bertcksichtigter
alterer nationaler Rechte ein Patent mit einem zu grof3en Schutzbereich erteilt
worden ist. Uber das Beschrankungsverfahren kann der Patentinhaber den Umfang
des beanspruchten Schutzes aus eigener Initiative verbindlich reduzieren und damit
in aller Regel verhindern, daf’ es zu Streitigkeiten Gber die Gultigkeit des Patents
kommt. Die nachtrégliche Schutzrechtsbeschrankung ist dartiber hinaus aber auch
im 6ffentlichen Interesse, weil dadurch der Schutzanspruch des Patentinhabers mit
Wirkung fir die Allgemeinheit begrenzt wird. Dies schafft Rechtssicherheit und er-
leichtert den Zugang der Wettbewerber zum freien Stand der Technik.

6. Die Patentgesetze einiger Vertragsstaaten (AT, CH, DE, DK, IT, UK) tragen dem
Rechnung und sehen verschiedene Méglichkeiten zur nachtraglichen Beschrankung
erteilter Patente vor (vgl. Info 2/PL 5). Davon wird in den einzelnen Vertragsstaaten
in unterschiedlichem Umfang Gebrauch gemacht. Nach den vorliegenden Unterla-
gen ist davon auszugehen, dal3 es in den genannten Staaten derzeit zu rund 100
Beschrankungsverfahren pro Jahr kommt. Die Zahl durfte deutlich héher liegen,
wenn man auch die Falle des sog. Teilverzichts, fir den es in einigen Vertragsstaa-
ten Sonderregeln gibt, als Beschrankung qualifiziert. Die im nationalen Bereich mit
der nachtraglichen Beschrankung von Patenten gemachten Erfahrungen sind durch-
weg positiv. Auch fur das Gemeinschaftspatent ist daher die Einfihrung eines Be-
schrankungsverfahrens vorgesehen worden (Art. 51 ff. GPU).

7.  Fur europaische Patente sind die Moglichkeiten der Beschrankung im administrati-
ven Verfahren dagegen sehr begrenzt. Kommt es nicht zu einem Einspruchsverfah-
ren vor dem EPA (Einspruchsquote: ca. 6,2 %), ist der Patentinhaber insoweit auf
die Moglichkeiten der Beschrankung im nationalen Verfahren angewiesen und, wo
solche nicht gegeben sind, auf Teilverzicht oder Nichtdurchsetzungsabreden. Oft
bleibt nur der Weg der Selbstbeschrankung im nationalen Nichtigkeitsverfahren.
Dies ist nicht nur administrativ aufwendig und kostentrachtig, sondern fiihrt auch
dazu, dal3 das einheitlich erteilte europaische Patent in den einzelnen Vertragsstaa-
ten in unterschiedlichen Fassungen gilt, was die Rechtsdurchsetzung einerseits und
die Schutzrechtsuiberwachung andererseits ganz erheblich erschwert.

8.  Es wird daher vorgeschlagen, im Rahmen der anstehenden Revision des EPU ein
zentrales Beschrankungsverfahren fir europaische Patente einzufihren. Dazu kénn-
ten die nachstehenden Bestimmungen als ein gesondertes Kapitel Il "Be-
schrankungsverfahren” in den Fiinften Teil des Ubereinkommens im AnschluR an
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die Vorschriften Uber das Einspruchsverfahren aufgenommen werden. Die vorge-
schlagenen Bestimmungen dieses Kapitels sind nachfolgend dargestellt und im ein-
zelnen erlautert.

TEIL I

DIE NEUEN BESTIMMUNGEN DES KAPITELS Il DES FUNFTEN TEILS DES
UBEREINKOMMENS

FUNFTER TEIL

Kapitel Il
BESCHRANKUNGSVERFAHREN
Artikel 105 A

Antrag auf Beschrankung

Das europaische Patent kann auf Antrag des Patentinhabers durch Anderung der
Patentanspriiche mit Wirkung fir die Zukunft beschrankt werden. Der Antrag ist b-
eim Europaischen Patentamt nach Mal3gabe der Ausfiihrungsordnung zu stellen.

Der Antrag kann nicht gestellt werden, wenn und solange ein Einspruchsverfahren
Uber das europaische Patent anhangig ist. Ist bei Einlegung des Einspruchs ein An-
trag auf Beschrénkung des européischen Patents wirksam gestellt, so setzt das Eu-
ropaische Patentamt das Beschrankungsverfahren bis zur rechtskraftigen Entschei-
dung Uber den Einspruch aus.

Der Antrag auf Beschrénkung erfal3t das europaische Patent fir alle Vertragsstaa-
ten, in denen es Wirkung hat.

Artikel 105 B

Prifung des Antrags, Zuriickweisung des Antrags oder Beschréankung des européi-
schen Patents

Ist der Antrag auf Beschrankung zulassig, so prift das Europaische Patentamt nach
MaRgabe der Ausfiihrungsordnung, ob die beantragte Anderung der Patentanspri-
che zu einer Beschrankung des Schutzbereichs des europaischen Patents fuhrt und
ob der so eingeschrankte Gegenstand des européischen Patents nach den Artikeln
52 bis 57 offensichtlich nicht patentfahig ist und tber den Inhalt der Anmeldung in
der ursprunglich eingereichten Fassung nicht hinausgeht.
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(2) Ist das Europaische Patentamt der Auffassung, daR die beantragte Anderung des
europaischen Patents den in Absatz 1 genannten Erfordernissen nicht gentigt, so
weist es den Antrag auf Beschrankung zurdck.

(3) Ist das Europaische Patentamt der Auffassung, daR die beantragte Anderung des
europdaischen Patents den in Absatz 1 genannten Erfordernissen geniigt, so be-
schliel3t es die Beschrankung des europaischen Patents, vorausgesetzt, dal’ nach
Maf3gabe der Ausfiihrungsordnung

a) eine Ubersetzung der geanderten Patentanspriiche eingereicht, und

b) die Druckkostengebuhr fir die erganzende europaische Patentschrift entrichtet
worden ist.

(4) Wird die Ubersetzung nicht rechtzeitig eingereicht oder die Druckkostengebiihr nicht
rechtzeitig entrichtet, so gilt der Antrag auf Beschrankung des européischen Patents
als zurickgenommen.

(5) Die Entscheidung tber die Beschrankung des europaischen Patents wird an dem
Tag wirksam, an dem im Europaischen Patentblatt auf die Entscheidung hingewie-
sen worden ist.

Artikel 105 C
Veroffentlichung einer ergdnzenden européischen Patentschrift

Ist das europaische Patent nach Artikel 105 B Absatz 3 beschrankt worden, gibt das
Europaische Patentamt eine erganzende europaische Patentschrift heraus, in der
die gednderten Patentanspriiche und die vorgeschriebenen Ubersetzungen enthal-
ten sind.

ll.  ERLAUTERUNGEN
Grundzlge des vorgeschlagenen Beschrankungsverfahrens

9. Das mit den vorstehenden Bestimmungen vorgeschlagene Verfahren umfal3t Ele-
mente des Teilverzichts und des "echten" Beschrankungsverfahrens. Das europai-
sche Patent kann danach auf Antrag des Patentinhabers mit Wirkung fiir die Zukunft
beschrankt werden. Die Beschrankung erfolgt durch Streichung einzelner Anspriiche
und/oder Anderung des Wortlauts von Anspriichen. Sie kann, vorbehaltlich des Vor-
rangs des Einspruchsverfahrens, jederzeit beantragt werden. Das EPA priift, ob die
beantragte Anderung der Anspriiche tatséchlich zu einer Einschrankung des Schutz-
bereichs des Patents fuhrt, und beschliel3t ggf. eine entsprechende Beschrankung
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des Patents. Die Beschrankung des europaischen Patents wird mit der Verdoffentli-
chung im Europaischen Patentblatt fir alle benannten Vertragsstaaten wirksam.

10. Die vorgeschlagene Ausgestaltung des Beschrankungsverfahrens als ex parte Ver-
fahren und der Verzicht auf die volle Prifung der Patentfahigkeit des Restpatents
garantieren ein rasches und effizientes Verfahren. Der Patentinhaber kann damit
sehr schnell auf neu bekannt gewordenen Stand der Technik reagieren und drohen-
den Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren vorbeugen. Die im Unterschied zu
Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren auf die Zukunft begrenzte Wirkung der Be-
schréankung entspricht inrem Charakter als Teilrechtsverzicht und tragt der Tatsache
Rechnung, dal3 Gber die Beschrankung hinausgehende Anspriiche aus dem ur-
springlichen Patent im Regelfall in der Praxis ohnehin nicht mehr geltend gemacht
oder weiterverfolgt werden.

Artikel 105 A: Antrag auf Beschrénkung

11. Nach Artikel 105 A Absatz 1 erfolgt die Beschréankung des européischen Patents
auf Antrag des Patentinhabers. Die fur die Zul&dssigkeit eines solchen Antrags malf3-
geblichen Erfordernisse sind im einzelnen in der Ausfiihrungsordnung zu regeln.
Dazu gehoren insbesondere, dal3 der Antrag schriftlich zu stellen ist, erst mit Ent-
richtung der Beschréankungsgebuhr als eingereicht gilt, und von verschiedenen Inha-
bern des europaischen Patents nur gemeinsam gestellt werden kann. In der Aus-
fuhrungsordnung ist auch festzulegen, welche Unterlagen, wie z. B. der Text der
beantragten Neufassung der Anspriiche, dem Antrag beizufligen sind.

12. Da der Schutzbereich des europaischen Patents durch den Inhalt der Patentanspru-
che bestimmt wird (Art. 69 (1) EPU), kann eine Beschrankung nur durch Anderung
der Anspriche erfolgen. Die mit Artikel 105 A (1) vorgeschlagene Formulierung tragt
dem Rechnung. In der Ausfuhrungsordnung ist ergdnzend klarzustellen, daf3 auch
die Streichung einzelner Anspriiche als eine Anderung im Sinne dieser Vorschrift zu
verstehen ist (vgl. auch oben Nr. 9).

13. Eine Anpassung der Beschreibung soll im Beschrankungsverfahren nicht erfolgen.
Da der Gegenstand des beschrankten Patents gegentber der urspriinglich erteilten
Fassung keine neuen Elemente enthalten darf, mul3 dieser in der urspriinglichen
Beschreibung stets die erforderliche Stutze finden. Zur Auslegung der neu gefal3ten
Anspriche ist diese daher uneingeschrankt geeignet. Auch fir Dritte ist damit der
Umfang der erfolgten Beschrankung zuverlassig nachvollziehbar.
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14. Artikel 105 A Absatz 2 regelt das Verhaltnis zwischen dem Beschrankungsverfah-
ren und dem europaischen Einspruchsverfahren. Der danach vorgesehene Vorrang
des Einspruchsverfahrens schliel3t aus, dal3 es auf européischer Ebene zu Parallel-
verfahren tiber die Anderung eines europaischen Patents kommt. Als inter partes
Verfahren mit umfassender Priifungs- und Entscheidungskompetenz (Widerruf, Be-
schrankung oder Aufrechterhaltung des Patents) gebuhrt dem Einspruchsverfahren
der Vorrang. Da dem Patentinhaber im Rahmen eines wirksam eroffneten Ein-
spruchsverfahrens die Moéglichkeit der Selbstbeschrankung ohnehin eréffnet ist, be-
steht fur die Durchfuhrung eines isolierten Beschrankungsverfahrens insoweit auch
kein berechtigtes Bedurfnis.

15. Gegenuber nationalen Verfahren, insbesondere Teilverzicht, Beschrankungsverfah-
ren oder Nichtigkeitsverfahren, soll das européische Beschrankungsverfahren da-
gegen nicht zurlcktreten. Kommt es insoweit zu Parallelverfahren, ist - wie bei An-
hangigkeit eines europaischen Einspruchsverfahrens - die Aussetzung der nationa-
len Verfahren nach Mal3gabe des nationalen Rechts in Betracht zu ziehen, da nach
Beschrankung durch das EPA nur noch die beschrankte Fassung des européischen
Patents Gegenstand solcher Verfahren sein wird. Dies entspricht verfahrensdkono-
mischen Grundsatzen und fihrt angesichts der zu erwartenden kurzen Dauer des
europaischen Beschrankungsverfahrens) zu keiner ungebihrlichen Verzdgerung der
nationalen Verfahren.

16. Artikel 105 A Absatz 3 ist Artikel 99 (2) EPU nachgebildet und sieht vor, daR der
Antrag auf Beschrankung das europaische Patent grundséatzlich mit Wirkung fir alle
Vertragsstaaten erfal3t, fur die es erteilt ist. Wird im Rahmen des Beschrankungs-
verfahrens in Bezug auf einzelne Vertragsstaaten das Bestehen alterer europaischer
oder nationaler Rechte geltend gemacht, kann jedoch fir einzelne Vertragsstaaten
entsprechend Regel 87 EPU eine Beschrankung in Form gesonderter Anspriiche
erfolgen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Vertragsstaaten von Bedeutung, in
denen es ein nationales Beschrankungsverfahren nicht gibt.

Artikel 105 B: Prufung des Antrags, Zurickweisung des Antrags oder Beschrankung
des europaischen Patents

17. Im Rahmen des Beschrankungsverfahrens hat das Europaische Patentamt nach Ar-
tikel 105 B Absatz 1 zu priifen, ob die beantragte Anderung der Anspriiche tatséch-
lich zu einer Beschrankung des Patents fuhrt und ob der Gegenstand des be-
schréankten Patents nach den Artikeln 52-57 offensichtlich nicht patentfahig ist. Nicht
zu prufen ist dagegen, inwieweit das mit der Beschrankung verfolgte Ziel - z. B. Ab-
grenzung gegeniber einem bestimmten Stand der Technik - auch erreicht wird.
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Die Begrenzung des Prifungsumfangs erfolgt im Interesse eines einfachen und ra-
schen Verfahrens. Der Vorschlag folgt - abweichend von dem Verfahren nach GPU
‘89 - insoweit dem Modell der Regelungen in AT, CH und DE. Der Verzicht auf die
Prifung der Schutzfahigkeit des Restpatents ist nach dem Vorschlag jedoch nicht
absolut. Ist diese offensichtlich nicht gegeben hat das EPA den Antrag auf Be-
schrankung zurickzuweisen. Die Begrenzung des Prufungsumfangs hat in der Pra-
xis der oben genannten Vertragsstaaten zu keinerlei Problemen gefiihrt. Dies dirfte
vor allem darauf zurlickzufihren sein, daf3 der Patentinhaber regelmafdig daran in-
teressiert ist, ein bestandskréftiges Restpatent zu erhalten. Da das Beschrankungs-
verfahren von einem bereits gepriiften Patent ausgeht, kann er sicher beurteilen, ob
angesichts der vorgesehenen Beschrénkung ein schutzfahiges Restpatent erhalten
bleibt.

Ferner hat das EPA auch im Beschrankungsverfahren die maf3geblichen allgemei-
nen Verfahrensvorschriften des Ubereinkommens anzuwenden. Dies gilt insbeson-
dere fiir Artikel 123 (2) EPU. Danach dirfen zusatzliche Merkmale in einen Patent-
anspruch auch im Beschrénkungsverfahren nur aufgenommen werden, wenn diese
in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen hinreichend offenbart sind. Absatz 1 in
Artikel 105 B stellt dies ausdrtcklich klar und verpflichtet das Amt zur Prifung, ob
die Beschrankung gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRen wiirde.

Was die Zustandigkeit zur Durchfihrung des Beschrankungsverfahrens angeht, er-
scheint es zweckmaRig, diese Aufgabe den Prufungsabteilungen zu tbertragen. Die
naheren Einzelheiten sind vom Prasidenten des Amts im Rahmen seiner Leitungs-
befugnisse (Art. 10, R 9 EPU) festzulegen.

Artikel 105 B Absatz 2 entspricht in Struktur und Inhalt der fir das Erteilungsverfah-
ren geltenden Bestimmung des Artikels 97 EPU. Danach ist die beantragte Ande-
rung zurickzuweisen, wenn sie nicht zu einer Beschrankung des europaischen Pa-
tents fuhrt, das Restpatent offensichtlich nicht patentfahig ist, oder die Be-
schrankung gegen Art. 123 (2) EPU verstoRt.

Liegen die sachlichen Voraussetzungen fir eine Beschrankung des europaischen
Patents vor, erfolgt diese durch Beschlul3 des EPA, sofern die in Artikel 105 B Ab-
satz 3 genannten Erfordernisse - Einreichung der vorgeschriebenen Ubersetzung
und Entrichtung der Druckkostengebuhr - erflllt sind.
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Im Hinblick auf den eingeschrankten Prifungsumfang erfolgt die Beschrankung -
sofern sie sachlich zulassig ist - nach MalRgabe der vom Patentinhaber beantragten
Neufassung der Patentanspriche. Mit der Mitteilung, dal3 dem Beschrankungsantrag
stattgegeben werden kann, wird der Patentinhaber zur Einreichung der Ubersetzung
der gednderten Anspriche und zur Zahlung der Druckkostengebihr aufgefordert. Er
erhalt damit Gelegenheit zur Uberpriifung der zur Veréffentlichung vorgesehenen
Fassung der Anspriiche. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler kénnen
auf Antrag des Patentinhabers Kkorrigiert werden. Sachliche Anderungen der Ansprii-
che sind dagegen nicht mehr méglich, da die Prifung des Antrags bereits - positiv -
abgeschlossen ist. Wiinscht der Patentinhaber dennoch eine solche Anderung, so
kann er dies nur durch Ricknahme des anhangigen und Einreichung eines neuen
Beschrankungsantrags erreichen.

In der Ausfiihrungsordnung ist im einzelnen festzulegen, ob und ggf. welche Uber-
setzungen nach Artikel 105 B Absatz 3 einzureichen sind. Dabei ist klarzustellen,
daf die Einreichung von Ubersetzungen entfallt, sofern die Beschrankung des euro-
paischen Patents durch Streichung einzelner Anspriiche erfolgt. Wird eine Anderung
der Anspriiche vorgenommen, so ist im Hinblick auf Artikel 14 (7) EPU vorzusehen,
daR eine Ubersetzung der gednderten Anspriiche in den beiden Amtssprachen des
EPA einzureichen ist, die nicht Verfahrenssprache waren.

Dariber hinaus kdnnte vorgesehen werden, dal3 in diesem Zusammenhang auch
Ubersetzungen in den Amtssprachen der Vertragsstaaten, in denen das europaische
Patent in Kraft ist, eingereicht werden. Dies hatte den Vorteil, daf? die neugefaliten
Anspruche bereits mit dem Wirksamwerden der Beschrankung in den Sprachen aller
Vertragsstaaten vorlagen, in denen das europaische Patent gilt. Fir den Patentinha-
ber wéare eine solche Lésung attraktiv, weil er das Beschrankungsverfahren uno actu
vor dem EPA abschlie3en kdnnte. Darlber hinaus entfiele die Notwendigkeit einer
Anpassung von Artikel 65 EPU sowie der ErlaR nationaler Vorschriften iiber die Ein-
reichung von Ubersetzungen der beschréankten Patentanspriiche.

Der Antrag auf Beschrankung des europdaischen Patents gilt gemaf Artikel 105 B
Absatz 4 als zurickgenommen, wenn der Patentinhaber die in Absatz 3 genannten
Erfordernisse nicht rechtzeitig erfillt.

Mit Veroffentlichung der Entscheidung tber die Beschrankung des europaischen
Patents nach Artikel 105 B Absatz 5 erldschen die Uber die beschrankte Fassung
hinausgehenden Rechte aus dem urspriinglich erteilten Patent mit Wirkung fir die
Zukunft.
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Artikel 105 C: Veroffentlichung einer ergdnzenden europaischen Patentschrift

Mit der Bekanntmachung der Entscheidung Uber die Beschrankung des europai-
schen Patents gibt das EPA eine erganzende europaische Patentschrift heraus, die
die Neufassung der Patentanspriiche und deren Ubersetzung in die Amtssprachen
des EPA enthalt, die nicht Verfahrenssprache waren. Ubersetzungen in andere
Sprachen werden in die Schrift aufgenommen, soweit dies in der Ausfiihrungsord-
nung vorgesehen ist.
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