CA/PL 27/99
Orig.: englisch
Munchen, den 08.11.1999

BETRIFFT: Revision des EPU: Artikel 84, 100 und 138 EPU

VERFASSER: Europaisches Patentamt

EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Dokument wird ein Vorschlag nochmals gepriift, wonach mangelnde
Stiitzung der Anspriiche durch die Beschreibung (Artikel 84 EPU) zu einem Einspruchs-
bzw. Nichtigkeitsgrund nach den Artikeln 100 und 138 EPU gemacht werden sollte. Die
Prifung hat ergeben, dal3 dies nicht ratsam ware.
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EINFUHRUNG

Die Griinde fiir den Widerruf oder die Nichtigerklarung eines Patents nach dem EPU
sind in Artikel 100 und 138 EPU erschépfend aufgezahit. Ein Patent kann u. a.
deshalb widerrufen oder fir nichtig erklart werden, weil der Gegenstand nach Artikel
52 bis 57 EPU! nicht patentfahig ist oder das Patent die Erfindung entgegen Artikel
83 EPU nicht so deutlich und vollstandig offenbart, daR ein Fachmann sie ausfiihren
kann?. Artikel 84 Satz 2 EPU, wonach die Patentanspriiche "deutlich, knapp gefaft
und von der Beschreibung gestitzt sein” missen, bildet keinen Einspruchs- oder
Nichtigkeitsgrund.

Mit dem Ziel, ungebuhrlich breite Patentanspriiche auch nach der Erteilung an-
greifen zu kdnnen, schlug die Delegation des Vereinigten Konigreichs 1996 vor, vom
Ausschul3 "Patentrecht” prifen zu lassen, ob mangelnde Stitzung der Anspriiche
durch die Beschreibung, d. h. ein Verstol3 gegen Artikel 84 Satz 2, nicht zum
Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund geman Artikel 100 und 138 EPU erhoben werden
konnte®. Dieses Anliegen wurde erneut vorgebracht, als der AusschuR seine Arbeit
an der Revision des EPU aufnahm?*; dies zeigt, dal? das Thema im Vereinigten
Konigreich weiterhin aktuell ist.

In den bisherigen Beratungen des Ausschusses fand dieser Vorschlag bei den
Ubrigen Delegationen keine nennenswerte Unterstlitzung; die Mehrheit vertrat die
Auffassung, dal3 die bestehenden Einspruchs- und Nichtigkeitsgriinde ausreichten,
um die durch ungebuhrlich breite Anspriiche hervorgerufenen Probleme zu I6sen”.
Im SACEPO wurde keine Einigung erzielt. Mehrere einflu3reiche Gruppen - UNICE,
FICPI und die Deutsche Anwaltskammer - lehnten den Vorschlag jedoch ab. Die
Kluft zwischen den beiden Positionen a3t sich mdglicherweise mit den Unter-
schieden erklaren, die bis zur Einfiihrung des EPU zwischen dem nationalen Recht
des Vereinigten Konigreichs auf der einen und den kontinentalen Patentsystemen
auf der anderen Seite bestanden.

! Art. 100 a) und 138 (1) a) EPU.
2 Art. 100 b) und 138 (1) b) EPU.
3 Siehe CA/PL 4/96.

*  Siehe CA/16/98 Punkt III.F.

° Siehe CA/PL 8/96, S. 12, Nr. 58.
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Wie komplex und schwierig diese Thematik ist, belegt ein Blick auf die nationalen
Rechtsvorschriften der EPU-Vertragsstaaten, die das in Artikel 84 Satz 2 EPU
verankerte Stutzungserfordernis regeln. Wahrend in 10 Mitgliedstaaten eine
ausdruckliche Vorschrift entweder bereits im Patentgesetz enthalten ist (AT, BE, CY,
ES, FR, GR, IE, LU, UK) oder in das Patentgesetz aufgenommen werden soll (MC),
wird in 9 Mitgliedstaaten auf dieses Erfordernis weder im Gesetz selbst noch in den
Ausfihrungsvorschriften Bezug genommen (CH+LI, DE, DK, FI, IT, NL, PT, SE).
Dabei ist anzumerken, daf3 in der Schweiz das Erfordernis urspriinglich in Artikel
29 (2) der Patentverordnung enthalten war, aber 1986 gestrichen wurde. Kurz: Die
offensichtlich fehlende Harmonisierung in diesem Punkt I&3t erkennen, wie unter-
schiedlich dieses Erfordernis im jeweiligen nationalen Kontext verstanden und
gewichtet wird.

Unlangst hat das epi angeregt, da? mangelnde Klarheit der Anspriiche zum Nichtig-
keitsgrund erhoben werden sollte®. Ernsthaft verfochten wurde dies bisher al-
lerdings nicht. Strittig ist somit nur noch das verbleibende Erfordernis des Artikels 84
EPU, wonach die Patentanspriiche von der Beschreibung gestiitzt sein miissen.
Stellt das Fehlen dieses Erfordernisses in der Aufzéhlung der Einspruchs- und
Nichtigkeitsgriinde eine Licke im europaischen Patentsystem dar, die im Zuge der
laufenden Revision geschlossen werden sollte?

DER VORSCHLAG, MANGELNDE STUTZUNG NACH ARTIKEL 84 EPU ZUM
EINSPRUCHS-/NICHTIGKEITSGRUND ZU ERHEBEN

Wie oben erwéahnt, hatte die Delegation des Vereinigten Konigreichs in CA/PL 4/96
vorgeschlagen, mangelnde Stitzung nach Artikel 84 zum Einspruchs- und Nichtig-
keitsgrund zu erheben. Sie argumentierte, dal3 die Erfordernisse der ausreichenden
Offenbarung nach Artikel 83 und der Stitzung durch die Beschreibung nach Artikel
84 sich zwar betréchtlich Gberlappten, aber dennoch nicht identisch seien, und
veranschaulichte dies anhand von zwei Beispielen:

a) wenn die Beschreibung so ausreichend ist, daf’ ein Fachmann alle Verbin-
dungen einer Klasse herstellen kann, aber einige oder gar die meisten der
Verbindungen den angegebenen Zweck nicht erfiillen oder die erfindungs-
gemalie technische Wirkung nicht aufweisen, und

6 Dieser Vorschlag war in dem friilheren Diskussionsbeitrag des epi zu Artikel 84
nicht enthalten, siehe Info 4/PL 3, das flr die dritte Sitzung des Ausschusses
"Patentrecht” 1996 erstellt wurde.
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b) wenn eine Erfindung, die auf der zweiten medizinischen Indikation eines
bekannten Stoffes basiert, zwar ausreichend beschrieben ist, aber nicht belegt
ist, dal3 die Behandlung erprobt und getestet worden ist.

Nach altem britischem Recht waren die Anspriuche in beiden Fallen zuriickgewiesen
worden, weil sie keine ausreichende Grundlage aufwiesen ("lack of fair basis"). Mit
dem Erfordernis der ausreichenden Offenbarung sollte nach friiherem britischem
Recht im engeren Sinn bezweckt werden, daR die Offentlichkeit eine Erfindung nach
dem Erldschen des Patents nacharbeiten konnte. Es wurde klar unterschieden
zwischen ausreichender Offenbarung und dem Erfordernis, dal3 der in der Beschrei-
bung offenbarte Gegenstand eine ausreichende Grundlage fir die Patentanspriiche
bieten muf3; damit sollte sichergestellt werden, dal3 der Umfang des beanspruchten
Monopols nicht Uber den Beitrag zum Stand der Technik hinausging, den der
Patentinhaber mit seiner Beschreibung geleistet hat’.

Dem gegenwartigen britischen Vorschlag, mangelnde Stitzung zum Einspruchs-
grund zu erheben, scheint die Annahme zugrunde zu liegen, dal? der mangelnden
Stiitzung nach Artikel 84 EPU dieselbe Bedeutung zukommt wie "lack of fair basis"
nach 8§ 32 (1) (i) des britischen Patentgesetzes von 1949. Offenbar geht man davon
aus, dal3 die Erhebung mangelnder Stitzung zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund
es den Einspruchsabteilungen, den Beschwerdekammern und auch den nationalen
Gerichten erméglichen wirde, ein Patent zu widerrufen oder fur nichtig zu erklaren,
wenn dieses Patent ihrer Auffassung nach nicht oder zumindest nicht in diesem
Umfang hatte erteilt werden durfen.

Vor einer eingehenderen Prifung dieses Vorschlags mul3 daher ermittelt werden,
was es mit dem Erfordernis der Stitzung nach Artikel 84 auf sich hat; erst dann kann
festgestellt werden, ob der Vorschlag geeignet ist, das gewinschte Ergebnis
herbeizufuhren.

DAS ERFORDERNIS NACH ARTIKEL 84 EPU, WONACH DIE ANSPRUCHE VON
DER BESCHREIBUNG GESTUTZT SEIN MUSSEN

ENTSTEHUNG DES ARTIKELS 84 EPU

Die Materialien zur Entstehungsgeschichte des EPU geben kaum Aufschluf
dariiber, was der Gesetzgeber mit Artikel 84 EPU beabsichtigte. Die Vorschrift fult
auf Artikel 6 PCT, der seinerseits wohl auf Erfordernisse des britischen und amerika-
nischen Rechts zurtckzufihren ist.

Erstmals erwahnt wird dieses Erfordernis allerdings nicht im Ubereinkommen selbst,
sondern im ersten Entwurf einer Ausfiihrungsordnung von 19638, Im Verein mit der
Tatsache, dal3 mangelnde Stiutzung nicht in der erschopfenden Aufzahlung der

! Siehe hierzu Biogen Inc. ./. Medeva Plc [1997] RPC 1, S. 27.

8 Nahere Informationen zur Entstehungsgeschichte des Artikels 84 EPU siehe
CA/PL 12/95,S.1 - 2.
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Einspruchs- und Nichtigkeitsgriinde enthalten war, legt dies den Schlufd nahe, daf?
die (iberwiegend kontinentaleuropaischen) Griindungsvater des EPU dieser
Bestimmung keinen durchschlagenden materiellen Charakter zuerkannt haben.

Nachdem beschlossen worden war, dal3 die Anspriiche ein selbstandiger Teil der
europaischen Patentanmeldung sein sollten, galt es, ihren Zweck sowie ihr Verhalt-
nis zur Beschreibung zu definieren, insbesondere im Lichte des Artikels 69 EPU und
des Protokolls Uber seine Auslegung. Letztendlich wurde der Vorlaufer des Artikels
84 EPU fir wichtig genug gehalten, um in das Ubereinkommen selbst aufgenommen
zu werden.

Im friheren britischen Recht stellte "lack of fair basis" nach § 32 (1) (i) des Patentge-
setzes von 1949 einen Nichtigkeitsgrund dar. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf,
daR die Griindungsvéater des EPU wulten, welche Bedeutung das "fair basis'-
Prinzip im friheren britischen Recht hatte.

PRAXIS DES EPA

Laut den Richtlinien fur die Prifung im EPA bedeutet das Erfordernis, wonach die
Anspriche von der Beschreibung gesttitzt sein mussen, dal3 der Gegenstand eines
jeden Patentanspruchs eine Grundlage in der Beschreibung haben muf3, und dai3
der Umfang der Patentanspriche nicht tber den durch die Beschreibung und die
Zeichnungen gerechtfertigten Umfang hinausgehen darf®.

Wagt man die Interessen von Patentinhabern und Dritten gegeneinander ab, so ist
ein Patentanspruch dann richtig angegeben, wenn er nicht so weit gefal3t ist, dal3 er
tber die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng, dal® der Anmelder keinen
angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung zieht'°. Weiter heif3t
es in den Richtlinien, dal3 ein Patentanspruch grundsatzlich als durch die Be-
schreibung gestiitzt angesehen werden sollte, sofern nicht Grund zu der Annahme
besteht, da’R der Fachmann nicht in der Lage ist, die besondere Lehre der Be-
schreibung anhand der Angaben der Anmeldung in der eingereichten Fassung
durch Anwendung routinemafiiger Experimentier- oder Analyseverfahren auf den
gesamten beanspruchten Bereich auszudehnen. Ein Prufer sollte einen Einwand
mangelnder Stitzung durch die Beschreibung nur bei Vorliegen triftiger Griinde
erheben'!. Wenn jedoch - wie es in den Anderungsvorschlagen zu den Richtlinien
heil3t, mit denen die EPA-Praxis verdeutlicht werden soll - der Prifer begrindet
dargelegt hat, daf3 ein weit gefal3ter Anspruch nicht tiber seine gesamte Breite

o Siehe Richtlinien fur die Prifung im EPA in der Fassung von 1999, Teil C-llI,
6.1.

10 Ebd., Teil C-lll, 6.2; T 888/90, Unterkombination/BAXTER, ABI. EPA 1994, 162,
Nr. 3.1.

Y Ebd., Teil C-lll, 6.3.
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hinweg von der Beschreibung gestutzt wird, so obliegt es dem Anmelder nach-
zuweisen, daR der Anspruch in vollem Umfang gestiitzt wird*?.

Die Prufer werden auf3erdem darauf hingewiesen, daf3 mangelnde Stitzung durch
die Beschreibung zwar ein eigenstandiger Einwand nach Artikel 84 EPU ist, haufig
aber auch als Einwand unzureichender Offenbarung nach Artikel 83 angesehen
werden kann, wobei es zwar im Prufungsverfahren ohne Belang ist, weswegen ein
Einwand erhoben wird, aber nicht im Einspruchsverfahren, wo nur der letztgenannte
Grund zulassig ist.

AUSLEGUNG DES STUTZUNGSERFORDERNISSES DURCH DIE
BESCHWERDEKAMMERN

Grundgedanke des Artikels 84 EPU ist, da der Gegenstand, fiir den Schutz begehrt
wird, aus dem Anspruch herleitbar sein muf3 und nichts beansprucht werden kann,
was in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht offenbart ist. So, wie das
Erfordernis der Stitzung durch die Beschreibung formuliert ist, kbnnte man es so
verstehen, daR damit die rein formale Ubereinstimmung von Anspriichen und
Beschreibung gefordert wird. Die Beschwerdekammern haben dieses Erfordernis im
Laufe der Jahre aber dahingehend ausgelegt, dal3 es zwei Elemente umfal3t: Die
Anspriche missen mit der Beschreibung tbereinstimmen und durch sie gedeckt
sein.

Das erste Element ist erfullt, wenn die Anspriiche und die Beschreibung tiberein-
stimmen. Treten zwischen den in der Beschreibung enthaltenen Beispielen und den
Anspruchen Diskrepanzen auf, so sind die Anspriche nicht mehr durch die Be-
schreibung gestiitzt'3. Ein Anspruch, der ein in der Beschreibung als wesentlich
bezeichnetes Merkmal nicht enthélt, entspricht nicht der Beschreibung, wird von ihr
nicht gestiitzt und ist deshalb nach Artikel 84 EPU zu beanstanden®. Anders
ausgedrickt: Die in der Beschreibung enthaltene Ausfihrungsform mufd ganz genau
unter die Anspriche fallen®™,

Das zweite Element des Stitzungserfordernisses nach Artikel 84 EPU soll gewéhr-
leisten, dal3 die Anspriche keinen Gegenstand enthalten, der auch nach dem Lesen

12 Die Anderungsvorschlage, die eine striktere Anwendung der Erfordernisse des
Artikels 84 EPU in der Prifungsphase gewahrleisten sollen, haben das interne
Verfahren durchlaufen und werden voraussichtlich in Kiirze per Beschluf3 des
Prasidenten bekanntgegeben. Zum Wortlaut der Anderungen siehe SACEPO
26/99, S. 27.

13 Sjehe T 150/85, nicht verodffentlicht, Nrn. 3 und 4.

14 T 32/82, Steuerschaltung/ICI, ABI. 1984, 354, Nr. 15; T 133/85,
Anderungen/XEROX, ABI.1988, 441, Nr. 2; T 1055/92, Klarheit/AMPEX,
ABI. 1995, 214, Nr. 5; T 939/92, Triazole/AGREVO, ABI. 1996, 309, Nr. 2.2.2.

15T 237/92, nicht veroffentlicht, Nr. 3.4.
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der Beschreibung dem Fachmann noch nicht zuganglich ware'®. Auf der einen Seite
soll Artikel 84 EPU sicherstellen, daR die Anspriiche nicht so weit gefaft sind, daR
sie auch Tatigkeiten umfassen, die mit der anmeldungsgemaéafen Erfindung nichts zu
tun haben. Andererseits sieht Artikel 84 EPU eindeutig vor, daR der Gegenstand des
Schutzbegehrens im Vergleich zur spezifischen Beschreibung oder zu Ausfuhrungs-
formen der Erfindung verallgemeinert werden kann'’.

20. In diesem Zusammenhang muf3 das Verhaltnis zwischen den Artikeln 83 und 84
EPU untersucht werden. Artikel 83 EPU besagt, daf? die Erfindung so deutlich und
vollstandig zu offenbaren ist, dal3 ein Fachmann sie ausfiihren kann. Auch wenn
sich die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPU auf unterschiedliche Teile der
Anmeldung beziehen - Artikel 83 EPU betrifft die Offenbarung der Erfindung,
wahrend es in Artikel 84 EPU um die Angabe der Erfindung in den Anspriichen geht
-, liegt dem Erfordernis der Stitzung durch die Beschreibung und dem der aus-
reichenden Offenbarung in jedenfalls einem Punkt derselbe Zweck zugrunde,
namlich zu gewabhrleisten, dal3 der Umfang des begehrten Patentschutzes durch den
tatsachlichen Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigt ist™.

21. Das Erfordernis, wonach die Anspriiche durch die Beschreibung gestiitzt sein
mussen, bedeutet also nicht nur, dal3 die Anspriiche alle in der Beschreibung als
wesentlich dargestellten Merkmale enthalten missen, sondern auch, dal3 sie den

16 T 26/81, Behalter, ABI. 1982, 211, Nr. 4; T 409/91, Dieselkraftstoffe/EXXON,
ABI. 1994, 653, Nr. 3.3.

7 T 133/85, Anderungen/XEROX, S. 448, Nr. 5.
18 T 409/91, Dieselkraftstoffe/EXXON, Nrn. 3.3 und 3.5.
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effektiven Beitrag des Anmelders so wiederzugeben haben, daf3 ihre Lehre im
gesamten von ihnen abgedeckten Bereich vom Fachmann ausgefuhrt werden
kann®. Bei der Beurteilung, ob die Anspriiche durch die Beschreibung angemessen
gestitzt werden, geht es im allgemeinen um die Frage, ob man verninftigerweise
annehmen kann, daf3 die technische Aufgabe, die mit der Erfindung gelost werden
soll, vom Gegenstand des Anspruchs in seinem gesamten Umfang gel6st wird und
nicht nur beispielsweise durch einen begrenzten Teil dieses Umfangs, der vielleicht
als einziger in der Beschreibung offenbart wurde®. Diese Félle zeigen, daR - anders
als im alten britischen Recht, wo ausreichende Offenbarung und Anspruchsbreite
zumindest formal zwei getrennte Konzepte waren - im Rahmen des EPU der Umfang
der ausreichenden Offenbarung und die Stlitzung als eng miteinander verbunden
betrachtet werden.

ZWISCHENERGEBNIS

Auf die beiden von der Delegation des Vereinigten Konigreichs genannten Beispiele
(s. 0. Nr. 6 a) und b)) ware wohl nach altem britischem Recht das "lack of fair basis"-
Prinzip anwendbar gewesen. Auf keines der Beispiele trifft jedoch zu, dal3 das
Erfordernis der Stiitzung durch die Beschreibung nach Artikel 84 EPU nicht erfillt
ware, so wie es vom EPA angewandt und von den Beschwerdekammern ausgelegt
wird®*. Folglich ist das Erfordernis der Stutzung nach dem EPU nicht identisch mit
dem Erfordernis der "fair basis" nach altem britischem Recht.

Aulerdem laRt, wie eine Beschwerdekammer ausfiihrte, das Erfordernis, wonach die
Anspriche von der Beschreibung gesttitzt sein missen, nicht den Schlul3 zu, daf3
ein Anspruch schon allein deshalb zu beanstanden ist, weil er "ungebuhrlich breit"
ist?2,

Als Zwischenergebnis ist also festzuhalten, dal3 die Erhebung der mangelnden
Stiitzung nach Artikel 84 EPU zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund kaum ge-
eignet ware, das gewilnschte Resultat herbeizufiihren, namlich einen Generalein-
wand zu schaffen, der es hoheren Instanzen ermdglichen wirde, Inhalt und Umfang
von als

19 T 659/93, zusammengefalt in ABI. 1995, Sonderausgabe, S. 53; siehe auch
T 386/94, Chymosin/UNILEVER, ABI. 1996, 658, Nr. 6.

2 T 126/89, Fluid filter cleaning system/FILTRATION, [1990] EPOR 292, S. 295,
Nr. 3.2.

2. Siehe CA/PL 6/96, S. 1 und 2.

22 T7939/92, Triazole/AGREVO, Nr. 2.2.2.
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ungebuhrlich breit oder als durch die Beschreibung "nicht ausreichend gestitzt"
angegriffenen Ansprichen tber die in der Rechtsprechung der Beschwerdekam-
mern festgelegten Kriterien hinaus zu Uberprifen.

BEHANDLUNG UNGEBUHRLICH BREITER ANSPRUCHE NACH DEM EPU

Das bedeutet jedoch nicht, dal ungebuihrlich breiten Anspriichen nach dem EPU
nicht wirksam begegnet werden koénnte. Es ist allgemein anerkannt, daf? der Umfang
des durch ein Patent verliehenen Ausschliel3ungsrechts dem Beitrag zum Stand der
Technik entsprechen und durch ihn begriindet sein muR?,

In der Sachpriifungsphase bietet Artikel 84 EPU eine Handhabe, die einen Einwand
wegen ungebuhrlich breiter Anspriiche erleichtert. Fur die Phase nach der Erteilung
gibt es im EPU dagegen keine Generalklausel, die eine Pauschaliiberprifung des
Umfangs der Anspriche in das Ermessen der héheren Instanz stellt. Zwei Vor-
schriften des EPU sehen jedoch klar definierte Tests zur Feststellung der materiellen
Patentierungsvoraussetzungen vor, die zu diesem Zweck benutzt werden kénnen
und auch benutzt werden: Artikel 83 und Artikel 56 EPU.

Der Test, mit dem gepruft wird, ob die Anspriiche dem Beitrag zum Stand der
Technik entsprechen, wird von den Beschwerdekammern wie folgt definiert: Die
Erfindung mufl? so offenbart werden, dal3 der Fachmann sie Uber die gesamte Breite
des Anspruchs ohne unzumutbaren Aufwand oder erfinderisches Zutun ausfuhren
kann?*. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung muR also ausreichende
Angaben enthalten, anhand deren ein Fachmann die Erfindung innerhalb des
gesamten beanspruchten Bereichs mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens
ausfihren kann®.

In der Sache Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN legte die Kammer dar, wie
eng verknupft und wie wichtig die Fragen der Stlitzung der Anspriche, der ausrei-
chenden Offenbarung und der erfinderischen Tatigkeit in Fallen sind, wo es beson-
ders schwierig ist, ein ausgewogenes Verhaltnis herzustellen zwischen der Breite

2 T 409/91, Dieselkraftstoffe/EXXON, Nrn. 3.3 und 3.4; T 435/91, Reinigungs-
mittel/UNILEVER, ABI. 1995, 188, Nrn. 2.2.1 und 2.2.2; T 939/92,
Triazole/AGREVO, Nr. 2.4.2; T 133/85, Anderungen/XEROX, S. 448, Nr. 5;
T 694/92, Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN, ABI. 1997, 408, Nr. 5.

24 T 694/92, Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN, Nr. 5; T 435/91,
Reinigungsmittel/UNILEVER, Nr. 2.2.1.

% T 409/91, Dieselkraftstoffe/EXXON, Nr. 2.
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der Anspriiche und dem tatséchlichen Beitrag zum Stand der Technik, wie ihn das
Streitpatent offenbart?®. Der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz, wonach der
Umfang der Anspriiche dem technischen Beitrag zum Stand der Technik ent-
sprechen und durch diesen gerechtfertigt sein muf3, ist nicht nur im Kontext der
ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPU anzuwenden, sondern auch bei der
Ermittlung der erfinderischen Tatigkeit nach Artikel 56 EPU, da alles, was unter
einen rechtsglltigen Anspruch fallt, erfinderisch sein muf3. Andernfalls muf3 der
Anspruch so geéndert werden, dal3 er nichts Naheliegendes mehr umfafl3t, damit das
AusschluRrecht gerechtfertigt ist*’.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Forderung, Artikel 84 EPU zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund zu erheben,
kénnte zum Teil auf einem MiR3verstandnis beruhen, das sowohl den Bedeutungs-
gehalt des Erfordernisses der Stitzung der Anspriche durch die Beschreibung als
auch die bestehenden Moglichkeiten betrifft, ungebuhrlich breite Anspriiche nach
den Artikeln 83 und 56 EPU anzugreifen.

Die Einfuhrung eines offen strukturierten, allgemeinen Einspruchs- und Nichtigkeits-
grunds der "mangelnden Stutzung" in der derzeitigen Auslegung des EPA und der
Beschwerdekammern ware kaum geeignet, den mit dem britischen Vorschlag
verfolgten Zweck zu erreichen, da ein solcher Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund
nicht mit dem im alten britischen Recht verankerten "lack of fair basis" identisch
ware.

Die Erhebung mangelnder Stiitzung zum allgemeinen Einspruchsgrund, der ohne
klar definierten Inhalt und ohne zuverlassige Tests einen Angriff gegen ungebuhrlich
breite Anspriiche ermdglichte, wiirde zu Rechtsunsicherheit fuhren. Es wirde Jahre
dauern, bis das EPA, die Beschwerdekammern und die nationalen Gerichte die
Grenzen abgesteckt hatten.

Die Gefahr von Mil3brauch und leichtfertigen Einspriichen wéare betréachtlich. Wie in
CA/PL 6/96 dargelegt, sind breite Ansprtiche nicht von Haus aus verwerflich und
sollten nur bei Vorliegen triftiger Griinde beanstandet werden. Einen Anspruch nur
deshalb als zu breit zu beanstanden, weil nicht gentigend Beispiele genannt werden,
ist ein Leichtes, doch laR3t sich eine solche Behauptung sowohl aus technischer als
auch aus rechtlicher Sicht schwerlich begriinden und widerlegen.

Das bestehende System erscheint ausgewogen und schiitzt die Offentlichkeit
angemessen vor ungebubhrlich breiten Anspriichen. Es ist den Beschwerdekammern
gelungen, klare Regeln zu entwickeln, die es ermdglichen, ungebihrlich breite

% T694/92, Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN, Nr. 8.

27 T939/92, ABI. 1996, 309, Nr. 2.4.2,
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Anspriche im Interesse der Rechtssicherheit auf vorhersehbare Weise zu uber-
prufen, und zwar durch strikte Anwendung der Patentierungsvoraussetzungen nach
Artikel 56 und 83 EPU. Dem Grundsatz, wonach die Anspriiche dem Beitrag zum
Stand der Technik entsprechen missen, wird durch die Erfordernisse der aus-
reichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPU und der erfinderischen Tatigkeit nach
Artikel 56 EPU Rechnung getragen.

34. Diein den Artikeln 100 und 138 EPU aufgefiihrten Einspruchs- und Nichtigkeits-
grunde entsprechen weltweit giiltigen Standards; das EPU umfaRt namlich nicht nur
die in den Mitgliedstaaten der Organisation geltenden, harmonisierten Grundsétze,
sondern hat auch vielen Drittstaaten beim Entwurf ihrer nationalen Rechtsvor-
schriften Modell gestanden. Soweit bekannt, gibt es kein modernes Patentgesetz,
dem zufolge mangelnde Stiitzung ein Nichtigkeitsgrund wére. Bevor nun neue
Grinde eingefuhrt werden, mif3te man schon sehr Giberzeugende Beweise dafur
vorlegen, dal} die bestehenden, allgemein anerkannten Nichtigkeitsgrinde unzurei-
chend sind. AuRerdem muf3ten diese neuen Griinde sorgfaltig definiert werden,
damit ihr Inhalt klar feststeht und sie in der Patentwelt akzeptiert werden kénnen.

35. Infolgedessen wird vorgeschlagen, weder mangelnde Klarheit noch mangelnde
Stiitzung nach Artikel 84 EPU in die erschopfende Liste der in den Artikeln 100 und
138 EPU genannten Einspruchs- und Nichtigkeitsgriinde aufzunehmen.
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