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BETRIFFT: Revision des EPU: Beschrankungsverfahren (Art. 105 A-C, 68 EPU)

VERFASSER: Prasident des Europaischen Patentamts

EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

Teil | des Dokuments enthalt die Bestimmungen Uber ein europaisches Beschrankungs-
verfahren, die das Amt zur Aufnahme in den Fiinften Teil des Ubereinkommens vor-
schlagt. Die sich daraus ergebenden Folgeanderungen zu Artikel 68 EPU sind in Teil Il
wiedergegeben.
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EINFUHRUNG

Die Einfuhrung eines zentralen europaischen Beschrankungsverfahrens wird von
den interessierten Kreisen seit langem gefordert (vgl. z. B. "Hearing '95"). Der Aus-
schul? "Patentrecht” hat die Thematik auf der Grundlage der Dokumente CA/PL
11/96 und CA/PL 29/99 auf seiner 4. und 11. Sitzung (Okt. '96, Nov. '99) eingehend
erortert. Eine klare Mehrheit der Delegationen, das epi und UNICE haben sich dabei
fur die Einflihrung eines europaischen Beschrankungsverfahrens ausgesprochen.
Wegen der Einzelheiten zum bisherigen Diskussionsstand und der grundsétzlichen
Bedeutung des Beschrankungsverfahrens wird auf die 0. g. Dokumente und die Sit-
zungsberichte (CA/PL PV 4, CA/PL 30/99) verwiesen.

Unter Berticksichtigung der Erdrterungen im Ausschufld hat das Amt seine Vorschla-
ge grundlegend Uberarbeitet und erganzt. Hervorzuheben ist dazu insbesondere,
dal’ im Rahmen des nun vorgeschlagenen europaischen Beschrankungsverfahrens
der Patentinhaber neben der Beschréankung auch den Widerruf des européischen
Patents beantragen kann. Der Patentinhaber hat damit in sachlicher Hinsicht diesel-
ben rechtlichen Maéglichkeiten zur nachtraglichen Aufgabe oder Anderung der Re-
chte aus dem europdaischen Patent, die bis zur Entscheidung der Grol3en Beschwer-
dekammer vom 6. Juni 1994 (G9/93)" (iber die Unzulassigkeit des sog. "Selbstein-
spruchs" bestanden hatten. Hervorzuheben ist auch, daf3 Beschrankung und Wider-
ruf nunmehr, wie gemaR Artikel 68 EPU im Einspruchsverfahren, mit Wirkung ex
tunc erfolgen sollen, eine Anpassung der Beschreibung an die beschrankten An-
spriiche ermoglicht wird und in puncto Ubersetzung der geédnderten européaischen
Patentschrift die allgemeinen Bestimmungen des Ubereinkommens, insbesondere
Artikel 14 (7) und 65 (1) Anwendung finden.

Die neu gefaldten Bestimmungen fir ein europaisches Beschrankungsverfahren sind
nachstehend in Teil | des Dokuments wiedergegeben und erlautert. Sie sollen als
gesondertes Kapitel Il "Beschrankungsverfahren” in den Fiinften Teil des Uberein-
kommens im Anschluld an die Vorschriften Gber das Einspruchsverfahren aufgenom-
men werden. Die im Hinblick auf die Einfihrung eines europaischen Beschrankungs-
verfahrens vorgeschlagenen Folgeanderungen zu Artikel 68 EPU sind in Teil Il des
Dokuments enthalten.

1)

ABI. EPA 1994, 891.
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TEIL |

DIE NEUEN BESTIMMUNGEN DES KAPITELS Il DES FUNFTEN TEILS DES
UBEREINKOMMENS

FUNFTER TEIL

Kapitel Il
BESCHRANKUNGSVERFAHREN

Artikel 105 A

Antrag auf Beschrankung oder Widerruf

(1) Das europaische Patent kann auf Antrag des Patentinhabers beschréankt
oder widerrufen werden. Der Antrag ist beim Europaischen Patentamt
nach MalRgabe der Ausfiihrungsordnung zu stellen.

(2) Der Antrag kann nicht gestellt werden, wenn und solange ein Einspruchs-
verfahren Uber das europaische Patent anhangig ist.

Artikel 105 B
Prufung des Antrags, Widerruf oder Beschrankung des européischen Patents

(1) Das Europaische Patentamt pruft, ob die in der Ausfuhrungsordnung fest-
gelegten Erfordernisse fur eine Beschrankung oder den Widerruf des eu-
ropaischen Patents erfullt sind.

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

(3) Die Entscheidung tber die Beschrankung oder den Widerruf erfalt das
europaische Patent mit Wirkung fur alle Vertragsstaaten, fur die es erteilt
ist. Sie wird an dem Tag wirksam, an dem im Europaischen Patentblatt auf
die Entscheidung hingewiesen wird.
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Artikel 105 C

Veroffentlichung einer gednderten europaischen Patentschrift

Ist das européaische Patent nach Artikel 105 B Absatz 2 beschrankt worden, so
veroffentlicht das Europaische Patentamt mit dem Hinweis auf die Entschei-

dung Uber die Beschrankung eine geanderte europaische Patentschrift.

. ERLAUTERUNGEN

A. GRUNDZUGE DES VORGESCHLAGENEN BESCHRANKUNGSVERFAHRENS

4. Nach dem hier vorgeschlagenen erweiterten Beschrankungsverfahren, das in der
Ausfiihrungsordnung im einzelnen geregelt wird, kann das europaische Patent auf
Antrag des Patentinhabers mit riickwirkender Kraft (Art. 68 EPU - vgl. unten Teil 11)
beschrankt oder widerrufen werden. Beschrankung oder Widerruf kdnnen, vorbe-
haltlich des Vorrangs des Einspruchsverfahrens, jederzeit beantragt werden. Die
Ausgestaltung des Beschrankungsverfahrens als ex parte Verfahren und der Ver-
zicht auf die Prifung der Patentfahigkeit des Restpatents garantieren ein rasches
und effizientes Verfahren. Der Patentinhaber kann damit sehr schnell auf neu be-
kannt gewordenen Stand der Technik reagieren und drohenden Einspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren wirksam vorbeugen.

5. Die Beschrankung erfolgt durch Streichung einzelner Anspriiche und/oder Anderung
ihres Wortlauts. Eine Anpassung der Beschreibung und der Zeichnungen nimmt das
Amt vor, wenn der Patentinhaber dies wiinscht und entsprechend geénderte Unterla-
gen vorlegt. Das EPA priift, ob die beantragte Anderung der Anspriiche tatsachlich
zu einer Einschréankung des Schutzbereichs des Patents fiihrt, und beschlief3t ggf.
eine entsprechende Beschrankung. Ist der Widerruf des européischen Patents be-
antragt, so prift das Amt die Zulassigkeit des Antrags, insbesondere die Berechti-
gung des Antragstellers, und beschliel3t gegebenenfalls den Widerruf des européi-
schen Patents. Beschrankung oder Widerruf werden mit Veréffentlichung der Ent-
scheidung im Europaischen Patentblatt fir alle Vertragsstaaten wirksam, in denen
das Patent in Kraft ist oder war.

B. ARTIKEL 105 A: ANTRAG AUF BESCHRANKUNG

6. Nach Artikel 105 A Absatz 1 erfolgen Beschréankung oder Widerruf des européi-
schen Patents auf Antrag des Patentinhabers. Die Ausfihrungsordnung wird dazu
insbesondere klarstellen, daR die Beschrankung in erster Linie durch eine Anderung
der Patentanspriiche zu erfolgen hat, auch die Streichung einzelner Anspriiche als
eine solche Anderung anzusehen ist, und eine Anpassung der Beschreibung nur
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vorgenommen wird, wenn der Patentinhaber dies ausdricklich wiinscht und entspre-
chende Unterlagen vorlegt. In der Ausfihrungsordnung sind auch die fur die Zulas-
sigkeit des Antrags maf3geblichen Erfordernisse zu regeln. Dazu gehdren insbeson-
dere, dal3 der Antrag schriftlich zu stellen ist, erst mit Entrichtung der vorgeschriebe-
nen Gebuhren als eingereicht gilt, und von verschiedenen Inhabern des européi-
schen Patents grundsatzlich nur gemeinsam gestellt werden kann. Festzulegen ist
auch, welche Angaben der Antrag zu enthalten hat und welche Unterlagen (z. B. der
Text der gewiinschten Neufassung der Patentanspriche) beizufiigen sind.

7.  Artikel 105 A Absatz 2 regelt das Verhaltnis zwischen dem Beschrankungs- und
Einspruchsverfahren. Der danach vorgesehene Vorrang des Einspruchs schlief3t
aus, dal3 es zu einem Beschrénkungsverfahren kommt, wenn Einspruch bereits ein-
gelegt ist. Da dem Patentinhaber im Rahmen eines wirksam eréffneten Einspruchs-
verfahrens die Mdglichkeit der Selbstbeschrankung (Art. 102 (3), 113 (2) EPU) oder
des Widerrufs ohnehin eroffnet ist, besteht in diesen Fallen fir ein isoliertes Be-
schrankungsverfahren kein berechtigtes Bedurfnis. Wie zu verfahren ist, wenn ein
Antrag auf Beschrankung oder Widerruf bei Einlegung des Einspruchs wirksam ge-
stellt ist, soll in der Ausfihrungsordnung geregelt werden.

8. Gegenuber nationalen Verfahren, insbesondere Verzicht, Beschrankungsverfahren
oder Nichtigkeitsverfahren, soll das europaische Beschrankungsverfahren dagegen
nicht zurtcktreten. Kommt es insoweit zu Parallelverfahren, kann - wie bei Anhan-
gigkeit eines europaischen Einspruchsverfahrens - die Aussetzung des nationalen
Verfahrens nach Maf3gabe des nationalen Rechts zweckmafig sein, weil Widerruf
oder Beschrankung des europdischen Patents unmittelbare Auswirkung auf Verlauf
und Ausgang dieses Verfahrens haben kann. Wegen der kurzen Dauer des europai-
schen Beschréankungsverfahrens fuhrt eine Aussetzung zu keiner ungebthrlichen
Verzogerung der nationalen Verfahren.

C. ARTIKEL 105 B: PRUFUNG DES ANTRAGS, ZURUCKWEISUNG DES ANTRAGS
ODER BESCHRANKUNG DES EUROPAISCHEN PATENTS

9. Im Beschrankungsverfahren hat das Europaische Patentamt nach Artikel 105 B Ab-
satz 1 zu prifen, ob die in der Ausfihrungsordnung festgelegten Voraussetzungen
fur die beantragte Beschrankung oder den Widerruf des Patents gegeben sind. In
puncto Beschrankung wird dabei insbesondere zu prifen sein, ob die beantragte
Anderung der Anspriiche tatsachlich zu einer Beschrankung des Patents fihrt und
die Erfordernisse des Artikels 84 EPU eingehalten sind. Ferner hat das EPA auch im
Beschrankungsverfahren die maf3geblichen allgemeinen Verfahrensvorschriften des
Ubereinkommens anzuwenden. Dies gilt vor allem fir Artikel 123 (2) EPU. Danach
durfen zuséatzliche Merkmale in einen Patentanspruch auch im Beschrankungsver-
fahren nur aufgenommen werden, wenn diese in den urspriinglichen Anmeldungs-
unterlagen hinreichend offenbart sind. Nicht gepruft wird im Beschréankungsverfah-
ren, ob das mit der Beschréankung verfolgte Ziel - z. B. Abgrenzung gegenuber ei-
nem bestimmten Stand der Technik - erreicht wird oder der Gegenstand des be-
schrankten Patents nach den Artikeln 52-57 EPU patentfahig ist.
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13.
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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. Die Praxis in diesen
Vertragsstaaten hat gezeigt, dafd der Patentinhaber stets daran interessiert ist, ein
bestandskraftiges Restpatent zu erhalten und sorgfaltig prift, ob angesichts der vor-
gesehenen Beschrankung ein schutzfahiger Rest erhalten bleibt.

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.

Nach Artikel 105 B Absatz 2 ist die Beschrankung bzw. der Widerruf des européi-
schen Patents zu beschliel3en, sofern die vorgeschriebenen Erfordernisse erfullt
sind. Andernfalls ist der Antrag zuriickzuweisen. Das dabei einzuhaltende Verfahren
ist in der Ausfiihrungsordnung im einzelnen zu regeln. Fir den Fall der Beschrén-
kung des européaischen Patents ist insbesondere vorzusehen, daf? diese regelmalig
im Sinne der vom Patentinhaber vorgelegten Neufassung der Patentanspriiche er-
folgt. Der Patentinhaber soll mit der Mitteilung, dal3 dem Beschréankungsantrag statt-
gegeben werden kann, aufgefordert werden, eine Ubersetzung der geanderten An-
spriche einzureichen und die Druckkostengebihr zu zahlen. Er erhélt damit Gele-
genheit zur Uberprufung der zur Veréffentlichung vorgesehenen Fassung des Pa-
tents. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler kénnen auf Antrag korrigiert
werden. Sachliche Anderungen der Anspriiche sollen dagegen nicht mehr moglich
sein, da die Prufung des Antrags bereits - positiv - abgeschlossen ist. Winscht der
Patentinhaber dennoch eine solche Anderung, so kann er dies nur durch Riicknah-
me des anhangigen und Einreichung eines neuen Beschrankungsantrags erreichen.

Gegen Entscheidungen der Prifungsabteilungen im Beschrankungsverfahren kann
nach Mal3gabe der Artikel 106 ff. Beschwerde eingelegt werden.

Mit Verdoffentlichung der Entscheidung tber den Widerruf bzw. die Beschrankung
nach Artikel 105 B Absatz 3 entfallen die Wirkungen des européischen Patents
ganz oder teilweise mit Riickwirkung (Art. 68 EPU - vgl. unten Teil Il) fir alle Ver-
tragsstaaten, in denen es Geltung hat oder hatte. Wird im Rahmen des Beschrén-
kungsverfahrens in Bezug auf einzelne Vertragsstaaten das Bestehen &lterer euro-
paischer oder nationaler Rechte geltend gemacht, kann jedoch fir einzelne Ver-
tragsstaaten entsprechend Regel 87 EPU eine Beschrankung in Form gesonderter
Anspruche erfolgen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Vertragsstaaten von Be-
deutung, in denen es ein nationales Beschréankungsverfahren nicht gibt.
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D. ARTIKEL 105 C: VEROFFENTLICHUNG EINER GEANDERTEN EUROPAISCHEN

PATENTSCHRIFT

15. Mit der Bekanntmachung der Entscheidung tber die Beschrdnkung des européi-
schen Patents gibt das EPA eine geédnderte europaische Patentschrift heraus, die
nach Mal3gabe der Ausfihrungsordnung die Neufassung der Patentanspriiche, de-
ren Ubersetzung in die Amtssprachen des EPA und gegebenenfalls die Beschrei-
bung und die Zeichnungen in gednderter Form enthalt. Ubersetzungen in andere
Sprachen werden in die Schrift aufgenommen, soweit dies in der Ausfiihrungsord-

nung vorgesehen ist.

IV. VORGESCHLAGENE ANDERUNG VON ARTIKEL 68 EPU

Bisheriger Wortlaut

Artikel 68
Wirkung des Widerrufs
des europdaischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehe-
nen Wirkungen der europaischen Patent-
anmeldung und des darauf erteilten euro-
paischen Patents gelten in dem Umfang,
in dem das Patent im Einspruchsverfah-
ren widerrufen ist, als von Anfang an
nicht eingetreten.

V. ERLAUTERUNGEN

Vorgeschlagener Wortlaut

Artikel 68
Wirkung des Widerrufs oder der
Beschrankung des
europdaischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehe-
nen Wirkungen der europaischen Paten-
tanmeldung und des darauf erteilten eu-
ropaischen Patents gelten in dem Um-
fang, in dem das Patent im Einspruchs-
oder Beschrankungsverfahren widerru-
fen oder beschrankt worden ist, als von
Anfang an nicht eingetreten.

16. Die vorgeschlagene Neufassung von Artikel 68 EPU ergibt sich als eine Konse-
guenz der Einfihrung des oben dargestellten Beschréankungsverfahrens mit ex tunc-
Wirkung. Mit der Anderung wird das Beschrankungsverfahren in die fir das Ein-
spruchsverfahren geltende Regelung einbezogen, wonach die Wirkungen der euro-
paischen Patentanmeldung und des darauf erteilten Patents in dem Umfang als von
Anfang an nicht eingetreten gelten, in dem es widerrufen bzw. beschrankt worden

Ist.
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