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Die 15. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht fand vom 2. bis 4. Mai 2001 unter dem
Vorsitz von Herrn P. LAURENT (BE) in Minchen statt. Die Liste der Teilnehmer ist als
Anlage beigefigt.

.  GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG (CA/PL 1/01)

1. Die Tagesordnung wird mit einer Anderung gegeniiber der im Dokument CA/PL 1/01
vorgelegten Fassung genehmigt. Die urspriinglich als sechster Tagesordnungspunkt
vorgesehene Erorterung der Anderung der Regeln 10 und 11 EPU (CA/PL 4/01) wird
an zweiter Stelle behandelt.

2. Der Vorsitzende heil3t den neuen Vizeprasidenten der GD 5 Herrn M. DESANTES im
Ausschul3 willkommen. Herr Desantes richtet ein Gruf3wort an die Mitglieder des
Ausschusses.

ll.  ANDERUNG DER REGELN 10 UND 11 EPU (CA/PL 4/01)

3. Das Europaische Patentamt fiihrt in den von ihm ausgearbeiteten Anderungs-
vorschlag ein.

4. Die hellenische Delegation wirft die grundsatzliche Frage auf, ob die Schaffung eines
Préasidiums als autonomes Organ der Beschwerdekammern in Einklang mit dem
EPU stehe, da dadurch ein neues Gremium im EPU vorgesehen werde. Daneben
werden u.a. Fragen zur Regelung der Amtsperiode von Prasidiumsmitgliedern (NL),
zur Notwendigkeit eines eigenen Initiativrechts des Prasidiums und der admi-
nistrativen Ausgliederung der Grof3en Beschwerdekammer (Personalvertretung),
nach einer Erh6hung des erforderlichen Quorums fur die Beschlul3fahigkeit des
Prasidiums (CH) sowie der Bestimmung der standigen Mitglieder der Grol3en
Beschwerdekammer (FR) aufgeworfen.

5. Das EPA nimmt zu den angesprochenen Punkten Stellung. Es fihrt insbesondere
aus, dal3 die Neufassung der Regelung betreffend das Prasidium nicht die Schaffung
eines neuen Organs bedeute; das Prasidium auf der Rechtsgrundlage der gegen-
wartigen Regel 10 EPU bestehe seitdem die Beschwerdekammern tétig seien. In der
Neufassung der Regel 10(1) EPU werde lediglich die bisher unterschiedliche Termi-
nologie in den drei Sprachen harmonisiert, indem der in der deutschen Fassung der
Regel 10 verwendete Begriff "Prasidium”, der seit vielen Jahren auch in den anderen
Sprachen benutzt werde, in den Gesetzestext Ubernommen werde. Materiell &ndere
sich insbesondere die Zusammensetzung des Prasidiums.
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Dal die Dauer des Mandats der Prasidiumsmitglieder nicht in Regel 10 festgelegt
sei, gebe dem Présidium eine gro3ere Flexibilitat bei der Festlegung der Wahl-
ordnung fur dieses Gremium; jedoch kbnne man diesem Bedenken Rechnung
tragen und die Amtszeit der Prasidiumsmitglieder in der Ausfiihrungsordnung regeln.
Bei der Bestimmung der stdndigen und stellvertretenden Mitglieder der Grol3en Be-
schwerdekammer handle es sich um eine Frage der internen Geschéftsverteilung,
fur die diese Kammer selbst zustandig sein sollte. Die Festlegung des Quorums fur
die Beschluf3fahigkeit des erweiterten Prasidiums auf sieben Prasidiumsmitglieder
sei aus Praktikabilitatsgrinden gewahit worden; das EPA sei jedoch bereit, diese
Zahl auf neun zu erh6hen. Zur Frage eines Initiativrechts des Prasidiums wurde auf
den sog. "Sedemund-Treiber-Bericht" verwiesen, der ein derartiges Recht nicht
vorsehe.

Das EPA legt daraufhin einen tUberarbeiteten Entwurf (CA/PL 4/01 rev. 1) vor, der
den von den Delegationen geaul3erten Bedenken und redaktionellen Anregungen
Rechnung tragt. Der Ausschul’ nimmt die vorgeschlagene Gesetzesanderung in der
revidierten Fassung einstimmig an.

ANDERUNG DER REGEL 107 EPU (CA/PL 5/01)
Das EPA fiihrt in das Dokument ein.

Der Vertreter der WIPO gibt einen Uberblick (iber die augenblickliche Lage der
Patentamter, die mit den Verfahren nach Kapitel | und Il des PCT betraut sind, und
erklart, daf3 das Internationale Biro Verstandnis fir die Initiative des EPA habe, die
Problematik der Arbeitsbelastung durch die vorgeschlagene Mal3hahme zu
entscharfen.

Die britische Delegation betont, daf3 sie die Probleme, die aus dem Erfolg des PCT
fur die Patentbehtrden erwachsen, erkenne. Dennoch kénne sie den Vorschlag des
EPA nicht unterstiitzen. Zum einen seien bei einer Veranderung des Systems nicht
nur die Interessen der Anmelder und der Patentbehérden zu berlcksichtigen
sondern auch die der Offentlichkeit, innerhalb angemessener Zeit Klarheit tiber den
Bestand von ImmaterialgUterrechten zu erlangen. Zum anderen sei der Zeitpunkt fur
eine Debatte Uber eine derartige Gesetzesdnderung unginstig, da in Balde die
Beratung Uber eine Reform des PCT anstlinde, der nicht vorgegriffen werden sollte.

Auch die schwedische Delegation begrtindet ihre ablehnende Haltung gegenuber
der vorgeschlagenen MalRBnahme damit, daf3 eine Verlangerung der Frist zum Eintritt
in die européaische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt mit einer erheblichen
Rechtsunsicherheit fir Dritte verbunden sei. Im tbrigen laufe der Vorschlag dem Ziel
einer globalen Harmonisierung zuwider.
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Die osterreichische, die portugiesische, die danische, die niederlandische und die
finnische Delegation lehnen eine Anderung der Regel 107 EPU im Sinne des vom
EPA unterbreiteten Vorschlags zumindest zum gegenwartigen Zeitpunkt ab.

Die spanische Delegation meldet ebenfalls Vorbehalte an, da die Wahrung der
Rechte Dritter nicht ausreichend sichergestellt sei. Die deutsche und die tirkische
Delegation erklaren, daf} sie sich in dieser Frage noch nicht festlegen kbnnen, da der
Vorschlag inhaltlich Vorteile und Nachteile aufweise, die noch nicht abschlie3end
bewertet worden seien.

Dagegen sprechen sich die Vertreter des epi und der UNICE fir die vorgeschlagene
Anderung der Regel 107 EPU aus. Das EPA werde dadurch in die Lage versetzt,
sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren. Frei werdende Ressourcen kdnnten
fur den Abbau von Rickstanden herangezogen werden. Dadurch kdnne eine recht-
zeitige Fertigstellung des Recherchenberichts realisiert werden, was einen wichtigen
Effekt zugunsten der Anmelder und der Dritten darstelle.

Mehrere Delegationen sprechen sich angesichts der stark gestiegenen PCT-
Verfahren, die vor dem EPA durchgefiihrt werden, und der damit verbundenen
Arbeitstiberlastung des EPA fur den Vorschlag aus (CH, FR, BE, IT, LU, IE und CY).
Dieser sei eine geeignete Sofortmalinahme, um die Arbeitslast auf das EPA nach-
haltig zu reduzieren. Die Personalvertretung auf3ert Zweifel an der Wirksamkeit der
vorgeschlagenen Malinahme, da sie die Rickstande nicht wirklich verringere,
sondern lediglich in die regionale Phase verlagere; aul3erdem gehe ein etwaiger
BEST-Effekt verloren, weil der Prufer seinen Bescheid nicht mehr bei der Recherche
abfassen wirde. Daher kdnne es sich hochstens um eine vorlaufige und kurzfristige
Malinahme handeln.

Das EPA nimmt zu den Beitrdgen der Delegationen dahingehend Stellung, dai3
durch die Umsetzung des Vorschlags die Effizienz der Europaischen Patentorgani-
sation gesteigert werde. Die gegenwartige Situation sei ein strukturelles Problem, da
auch fur die Zukunft mit einem Anstieg der Arbeitsbelastung zu rechnen sei und
deshalb jetzt eine notwendige Weichenstellung vorgenommen werden musse, um
die Funktionsfahigkeit des EPA als europaische Patenterteilungsbehdrde sicherzu-
stellen. Das Argument der Beeintréchtigung der Rechtssicherheit sei nicht Giber-
zeugend, da gerade in der gegenwartigen Situation eine Prifung europaischer
Patentanmeldungen wegen der vorrangig durchzufiihrenden Bearbeitung von PCT-
Anmeldungen in so starkem Mal3e eingeschrankt sei, dal3 dieser Umstand zu einer
weitaus hoheren Rechtsunsicherheit bei den Anmeldern europaischer Patente und
den betroffenen Dritten fihre. Erganzend weist das EPA darauf hin, dafd mit der
vorgeschlagenen Mal3nahme nicht beabsichtigt werde, eine aufgeschobene Prifung
im Verfahren nach dem PCT zu etablieren.

Der Vorsitzende stellt zusammenfassend fest, dal3 unter den Delegationen die
einhellige Meinung bestehe, dal} der vom EPA ausgearbeitete Vorschlag keine
rechtlichen Probleme aufwerfe. Die zentrale Frage sei vielmehr die der Opportunitat

CA/PL PV 15d

012710002 . / .



17.

18.

19.

20.

21.

-4 -

der MalRnahme. Mehrfach sei von Delegationen auf den unmittelbaren Kontext
zwischen der Anderung der Regel 107 EPU und den anstehenden Verhandlungen
Uber eine Reform des PCT hingewiesen worden. Acht Mitgliedsdelegationen (GR,
CH, FR, BE, IT, LU, IE und CY), die den Vorschlag des EPA untersttitzt haben,
stiinden acht Mitgliedsdelegationen (GB, AT, SE, DK, ES, NL, Fl und PT) gegen-
Uber, die sich ablehnend zu dem Vorschlag geaul3ert haben. Die deutsche und die
trkische Delegation haben sich in dieser Frage noch nicht festgelegt. Auf die
KompromiRRvorschlage, die von der hellenischen Delegation (Aufnahme einer Uber-
gangsbestimmung in den Gesetzestext) und der Personalvertretung (Aufnahme
eines Hinweises auf den provisorischen Charakter der MaRnahme durch eine zeit-
liche Beschrankung der Anwendbarkeit der Bestimmung) zur Diskussion gestellt
wurden, habe es seitens der Ubrigen Delegationen keine positive Resonanz
gegeben.

ANDERUNG DER REGEL 108 EPU U.A. - VEREINFACHUNG DES EURO-PCT-
VERFAHRENS (CA/PL 2/01)

Das EPA fuhrt in den mit Dokument CA/PL 2/01 vorgelegten Vorschlag zur
Anderung der Regeln 108, 85a(1), 85b und des Artikels 2 der Gebiihrenordnung ein.

Auf die Bedenken, die der Vertreter der WIPO hinsichtlich der Kompatibilitat der
Neuregelung mit den Bestimmungen des PCT wegen des Erfordernisses eines
schriftlichen Prufungsantrags als Voraussetzung fur den Eintritt in die nationale
Phase anmeldet, erlautert das EPA, dal sich an der geltenden Rechtslage in dieser
Hinsicht nichts andern werde. In Absprache zwischen dem EPA und der WIPO wird
deshalb vereinbart, den vorgeschlagenen Gesetzestext unverandert zu belassen und
den Titel der Vorschrift geringfuigig zu modifizieren (Streichung der Worte "flr den
Eintritt in die europaische Phase").

Der Vorsitzende stellt fest, dal3 von den Mitgliedsdelegationen keine Einwande
gegen den Vorschlag des EPA erhoben worden seien. Der Vorschlag wird vom
Ausschuld in der Fassung des Dokuments CA/PL 2/01 mit der Mal3gabe einstimmig
angenommen, daf in der Uberschrift zur Regel 108 die Worte "fur den Eintritt in die
europaische Phase" nicht aufgenommen werden.

PCT-REFORM VORSCHLAGE DES EPA (CA/PL 7/01)

Das EPA fuhrt in das Dokument ein. Auf Anregung des Vorsitzenden werden die
einzelnen Vorschlage gesondert behandelt.

Alle Delegationen legen Wert auf die Feststellung, daf es sich bei dem vorgelegten
Dokument ausschlie3lich um ein Positionspapier des EPA handele. Es stelle keine
gemeinsame Stellungnahme der Mitgliedstaaten dar.
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Zur moglichen Beschrankung der Zustandigkeit des EPA als ISA und IPEA erklaren
die Delegationen in zumeist vorlaufigen Stellungnahmen, dal3 sie grundséatzlich mit
der Zielsetzung der vorgeschlagenen Mal3nahme Ubereinstimmten. Kritik wird von
einigen Delegationen jedoch an der Umsetzung geéaullert (DK, GB, SE, AT und NL),
da das Kriterium des Sitzes eines Unternehmens nicht den unmittelbaren Bezug
einer Anmeldung zu Europa sicherstellen kdnne; der Vorschlag ein nicht absehbares
Risiko in sich berge, daf3 dadurch gegentiber der EPO Repressalien provoziert
werden kénnten - z. B. im Rahmen der Verhandlungen tber die Reform des PCT;
und im Ubrigen die Reaktionen der betroffenen Anmelder auf eine Veranderung des
Systems zu wenig erforscht seien. Schlief3lich wird von einigen Delegationen vorge-
bracht, dal? die Frage der Zustandigkeit politischer Natur sei und der Ausschuf3
deshalb nicht das geeignete Forum flr eine Erdrterung sei.

Der Vorschlag einer Fristverlangerung fur den Eintritt in die nationale/regionale
Phase auf 30 Monate wird von der Mehrheit der Delegationen gutgehei3en. Gegen
eine Instrumentalisierung von Fristen zur Verringerung des Arbeitsanfalls im Rahmen
des Kapitel Il PCT-Verfahrens sprechen sich vier Delegationen aus Grinden der
Rechtssicherheit Dritter aus (DK, SE, GB und NL). Die schwedische und die
niederlandische Delegation betonen, dal} sie einer multilateralen Lésung den Vorzug
gegenuber einer unilateralen Regelung geben. Drei Delegationen erklaren, dal’ sie
sich zum gegenwartigen Zeitpunkt einer Stellungnahme enthalten (ES, PT und FI).

Die vorgeschlagene Flexibilisierung der Fristen fur die Durchfihrung der ISA-/IPEA-
Arbeiten wird von der britischen, der schwedischen und der dsterreichischen
Delegation nicht befuirwortet, da an dem Grundsatz festgehalten werden sollte, dem
Anmelder wie auch der Offentlichkeit mdglichst rasch liber das rechtliche Schicksal
einer Schutzrechtsanmeldung Klarheit zu verschaffen. Die deutsche Delegation teilt
diese Auffassung im Hinblick auf den internationalen Recherchenbericht; sie nimmt
jedoch eine differenzierte Haltung in Bezug auf den internationalen vorlaufigen
Prifungsberichts ein, fir dessen Erstellung sie einen gewissen zeitlichen Spielraum
sieht. Diesen Standpunkt teilen mehrere Delegationen (NL, IE, DK und PT).

Das EPA stimmt dem Gesichtspunkt, daf3 zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der
Anmeldung der Recherchenbericht grundsatzlich vorliegen sollte, ausdriicklich zu.
Das EPA gibt aber gleichfalls zu bedenken, dal3 diese Vorgabe von den meisten
Amtern, die als internationale Recherchenbehdrden fungieren, wegen der Arbeits-
belastung immer weniger eingehalten werden kénne. Um Anmeldern zu ermdgli-
chen, ihre Entscheidung, ob sie fir eine Anmeldung die vorlaufige Prifung bean-
tragen, in Kenntnis des Recherchenberichts zu treffen, sollte zumindest die Frist zur
Stellung des Antrags auf vorlaufige Prifung an den Zeitpunkt der Veroffentlichung
des Recherchenberichts ankniipfen. Dieser Ansatz wird von der franzésischen und
der luxemburgischen Delegation ausdricklich unterstitzt.
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Der Vorsitzende halt fest, dal3 der Vorschlag im Grundsatz von der Mehrheit der
Delegationen begruf3t, von der britischen, der schwedischen und der nieder-
landischen Delegation aber abgelehnt wird.

Zur Vereinfachung des Widerspruchverfahrens fiihren die niederlandische und die
britische Delegation aus, dal? sie es fir sinnvoller erachten, wenn die Streitfrage der
mangelnden Einheitlichkeit, die sich zwischen dem Anmelder und der ISA/IPEA
stelle, auch in diesem Verhaltnis geklart und nicht auf die nationale Ebene ver-
schoben wurde. Die schwedische Delegation behélt sich vor, gegen den Vorschlag
zu stimmen, da ihr zumindest auf der Grundlage ihres gegenwartigen Kenntnis-
stands die vorgeschlagene Anderung mit mehr Nach- als Vorteilen verbunden zu
sein scheine.

Der Vorsitzende fal3t zusammen, dal3 der Vorschlag des EPA weitgehende Unter-
stlitzung unter den Delegationen gefunden habe. Nur die schwedische Delegation
habe einen Vorbehalt geltend gemacht.

Der Vorschlag betreffend die Behandlung von Sequenzprotokollen wird vom
Ausschul? einstimmig gebilligt.

Zur Frage der Uberfiihrung von Erfordernissen aus den Artikeln des PCT in die
Ausfiihrungsordnung signalisieren die Delegationen Ubereinstimmend ihre

Zustimmung.

Hinsichtlich der Mitgliedschaft internationaler Organisationen wie der EPO zum PCT
wird die Auffassung vertreten, dal? diese Frage zun&chst im Rahmen des Verwal-
tungsrats behandelt werden sollte, da sie priméar keine patentrechtlichen Aspekte
beruhre.

Die turkische Delegation wendet gegen den Vorschlag der Zusammenfthrung

der Verfahren nach Kapitel | und Il PCT ein, dal3 das tirkische Patentrecht die
Gewahrung eines ungepruften Patents mit einer verklrzten Schutzdauer vorsehe. Im
Falle einer Zusammenlegung von Recherche und Sachprifung wirde Anmeldern
diese Mdoglichkeit genommen.

Der Vertreter der UNICE weist auf die Chance hin, durch die vorgeschlagene Mal3-
nahme eine Effizienzsteigerung der als ISA und IPEA tatigen Behoérden herbeifiihren
zu kénnen. Die Kombination dieser Maflinahme mit der vorgeschlagenen Einfihrung
eines standardisierten internationalen vorlaufigen Prifungsberichts sei besonders
bedeutend.

Nachdem der Vertreter der WIPO angeregt hatte, unter Ziff. 9, 3. Satz, durch eine
redaktionelle Anderung deutlich zum Ausdruck zu bringen, dal3 das vorgeschlagene
Verfahren keine Wahlmaoglichkeit fir den Anmelder vorsehe, erklart die britische
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Delegation, dal3 sie nur ein Verfahren unterstiitze, das eine fakultative Zusammen-
legung von Recherche und Sachprifung vorsehe. Ein obligatorische Zusammen-
legung der beiden Verfahrensabschnitte gebe dem Vorschlag einen vollig anderen
Charakter. Einem solchen Verfahren kdnne nicht zugestimmt werden, da dies den
Verlust der Wahlmdoglichkeit fir den Anmelder zur Konsequenz habe.

Gegen den Vorschlag der Einfiihrung eines standardisierten internationalen vorlaufi-
gen Priufungsberichts werden von den Delegationen keine Einwéande erhoben.

Auch die vorgeschlagene Abschaffung des Verfahrens bei mangelnder Einheit-
lichkeit stol3t auf ungeteilte Zustimmung der Delegationen.

Die zum Vorschlag der gegenseitigen Anerkennung von Recherchen- und Prifungs-
ergebnissen vom EPA ausgearbeitete Anmerkung wird inhaltlich vom Ausschuf3
einstimmig gutgeheifRen. Einige Delegationen halten jedoch eine Formulierung, die
eine gegenseitige Anerkennung als langfristiges Ziel deutlicher in Aussicht stellt, fur
angebrachter (DK, GB und AT).

Mit Ausnahme der belgischen Delegation, die aus Griinden der Rechtssicherheit
Bedenken gegen den Vorschlag der Abschaffung der Bestimmung von Staaten
vortragt, teilen die tbrigen Delegationen die vom EPA hierzu vertretene Auffassung.

Die Haltung des EPA zur Abschaffung samtlicher Erfordernisse in bezug auf Sitz,
Wohnsitz und Staatsangehdrigkeit sowie der Angleichung der Erfordernisse fur die
Zuerkennung eines Anmeldedatums wird vom Ausschul3 einstimmig befirwortet.
Ebenso werden die Anmerkungen des EPA zu den Vorschlagen betreffend die
Streichung der Antragspflicht nach Art. 31 PCT, die Uberpriifung der Gebiihren, die
Reduzierung/Abschaffung der Formalprifung und/oder der Bearbeitung der An-
meldungen durch verstarkten Einsatz elektronischer Hilfsmittel vom Ausschul3 unein-
geschrankt unterstitzt.

Die 6sterreichische Delegation erklart, dal3 sie sich ihre Stellungnahme zu dem Vor-
schlag bezuglich der Maglichkeit fir Anmelder mehrere Recherchen und Prifungen
durchfihren zu lassen (Phase 1/5) vorbehalte. Die tibrigen Delegationen stimmen
der Auffassung des EPA zu, daf? vor einer Erorterung dieser Frage die Problematik
der Arbeitsbelastung geklart werden misse.

Die Stellungnahme des EPA zur vorgeschlagenen Abschaffung der 20-Monatsfrist
nach Art. 22 wird vom Ausschul3 mit Ausnahme der britischen, dsterreichischen,
schwedischen, danischen und niederlandischen Delegation gutgeheil3en.
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Gegen den vorgeschlagenen Aufschub des Eintritts in die nationale Phase Uber die
30-Monatsfrist hinaus sprechen sich neben den unter Ziff. 41 genannten Dele-
gationen auch die deutsche, die spanische und die schweizerische Delegation sowie
die Vertreter des epi und der UNICE aus.

Das EPA legt eine revidierte Fassung der Vorschlage und Stellungnahmen zu einer
PCT-Reform vor (CA/PL 7/01 rev. 1), in der die Anregungen einiger Delegationen
aufgegriffen und den von verschiedenen Delegationen geaul3erten Bedenken zum
Teil Rechnung getragen wird.

REVISION DES EPU
UBERGANGSBESTIMMUNGEN (CA/PL 3/01)

Das EPA fuhrt in das Dokument ein und schlagt vor, in Art. 1 Nr. 1 des Beschlul3-
entwurfs am Ende den Satz "Jedoch ist Art. 54(4) der alten Fassung des
Ubereinkommens auf diese Anmeldungen und Patente weiterhin anzuwenden"
aufzunehmen und Art. 60 zu streichen.

Die britische Delegation unterstreicht die grundlegende Bedeutung von Ubergangs-
vorschriften. Hinsichtlich anhangiger Patentanmeldungen und in ganz besonderem
Mal3e bei bestehenden Patenten sei eine Ruckwirkung von geéanderten Vorschriften
auRerst bedenklich. Insbesondere Anderungen der materiellen Patentierungsvoraus-
setzungen sollten nur in sehr engen Grenzen einen rickwirkenden Effekt auf bereits
erteilte Schutzrechte entfalten. Daher sollten die Art. 52, 53, 54(3) und (4) nicht in
Art. 1 Nr. 1 des Beschlusses aufgenommen werden. Dies gelte auch fir Art. 69 und
das Auslegungsprotokoll. Des weiteren bemangelt die britische Delegation, dal3 fur
Patente, die auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens der revidierten Fassung anhangige
Patentanmeldungen erteilt werden, keine Regelung vorgesehen sei. Art. 1 Nr. 2 der
BeschluRvorlage sollte - unter der Voraussetzung, dafd Art. 7 der Revisionsakte eine
ausreichende Ermachtigungsgrundlage bietet - dahingehend erweitert werden.

Der Vertreter des epi bezieht sich auf die im SACEPO-Sitzung abgegebene
Stellungnahme, in der kritisiert wird, daf3 in Art. 1 Nr. 1 der Beschluf3vorlage eine
Reihe von Bestimmungen enthalten sei, durch die das materielle Patentrecht
geandert werde. Durch diese Anderungen diirfe nicht in bestehende Schutzrechte
eingegriffen werden, z.B. durch die Anwendung neu geschaffener Widerrufsgriinde.
Ebenso dirfe ein Tatbestand, der nach friiherem Recht nicht in den Schutzbereich
falle, nicht nach der neuen Fassung davon erfal3t werden. Art. 52 bis 54, Art. 69 und
das Auslegungsprotokoll und Art. 14(1) sollten in Art. 1 Nr. 1 gestrichen werden.
Hinsichtlich der Anderungen zu Art. 69 und 138 sollte ein Hinweis aufgenommen
werden, dal? die Gesetzesanderung nur eine Klarstellungsfunktion erfiille und eine
Anderung der bestehenden Rechtssituation nicht angestrebt werde. Ein solcher
Hinweis kdnne dazu dienen, Fehlinterpretationen zu verhindern.
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Die irische Delegation teilt die Auffassung der britischen Delegation. Zusatzlich weist
sie auf die besondere Situation hin, die durch die Anderung von Art. 54(4) EPU in
Irland eintreten werde. Bis 1999 sei Irland nur in einem relativ geringen Umfang in
europdischen Patentanmeldungen benannt worden, so dal3 diese Anmeldungen bei
der Neuheitsprufung jingerer Anmeldungen bislang nicht berticksichtigt worden
seien.

Die deutsche Delegation betont ebenfalls den Aspekt des Vertrauensschutzes, dem
im Rahmen von Ubergangsbestimmungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden musse. Die Revisionsakte sehe vor, dal3 grundsatzlich keine Ruckwirkung
von den geanderten Vorschriften ausgehe und nur in den vom Verwaltungsrat be-
schlossenen Fallen die revidierte Fassung des EPU auf bestehende Patente und
anhangige Anmeldungen Anwendung finden solle. Dieser Grundsatz werde im
BeschlufRentwurf in angemessener Weise umgesetzt, da eine interessengerechte
Abwagung vorgenommen werde, die stets das Ziel der Revision beachtet, namlich
maoglichst schnell ein einheitliches Patentrecht zu schaffen. Die Regelung tber die
Anwendbarkeit der Art. 52 bis 54 EPU sei unproblematisch, da insofern nur eine
Anpassung an die bestehende Rechtspraxis vorgenommen worden sei. Die
deutsche Delegation pladiere daher fir eine unveranderte Annahme der Beschlul3-
vorlage durch den Ausschul3.

Die franzosische Delegation aul3ert Vorbehalte gegeniber der Beschluf3vorlage
(Anwendungsbereich der Art. 52 ff.). Daneben schl&gt sie kleinere redaktionelle
Anderungen vor (Streichung von Art. 14(1) in Nr. 1 und Hinweis der Anwendbarkeit
auf Patente, die auf der Grundlage anhangiger Anmeldungen nach Inkrafttreten
erteilt werden in Nr. 2).

Die 0Osterreichische Delegation erklart, daf durch die vom EPA vorgeschlagene
Abianderung der BeschluRvorlage betreffend Art. 54 und 60 EPU ihre substantiellen
Bedenken ausgeraumt worden seien und sie den Entwurf akzeptieren kdnne.

Die schweizerische Delegation teilt die Auffassung der deutschen Delegation.

Die schwedische Delegation bekraftigt, daf? der Wahrung der Rechtssicherheit
besondere Bedeutung beizumessen sei. Es sei daher zu Uberlegen, ob nicht die

Art. 97, 106(3), 108, 110, 115, 117, 119, 128(5) aus Art. 1 Nr. 1 der BeschluRvorlage
herausgenommen werden sollten, so dal3 es insoweit bei der Regelung in der
Revisionsakte verbleibe. Hinsichtlich der rechtlichen Wirkungen einer zentral
vorgenommenen Beschrankung sollte der Geltungsbereich der erweiterten Art. 68
und 69 klar gestellt werden. Im tbrigen sollte Art. 68 anstatt in Nr. 1 unter Nr. 2
aufgefuhrt werden, da er nur Patente betreffe.
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Die niederlandische Delegation erklart inr Einverstandnis mit dem Entwurf. Sie regt
an, an Stelle des Passivs die Aktivform zu verwenden (“shall apply”). Dartber hinaus
sollte in den Erlauterungen zu Art. 1 Nr. 4 klar gestellt werden, dal3 Art. 112a auf alle
Entscheidungen, unabhangig davon, ob sie Anmeldungen und Patente betreffen, die
vor dem Inkrafttreten eingereicht bzw. erteilt wurden, Anwendung findet (“... to all
decisions taken after the entry into force irrespective or whether these decisions refer
to old applications and patents or to new applications and patents.”).

Der Vorsitzende fihrt eine informelle Abstimmung Gber die Frage des Anwendungs-
bereichs der Art. 52-54 und 69 EPU durch. Dabei sprechen sich zehn Delegationen
fur den Vorschlag des EPA aus (BE, DE, IT, LU, NL, AT, CH, ES, Fl und TR). Acht
Delegationen ziehen es vor, diese Bestimmungen nur auf Anmeldungen und Patente
anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPU einge-
reicht bzw. erteilt werden (GR, FR, IE, PT, DK, SE, GB und CY).

Das EPA legt eine Uberarbeitete Fassung der Beschlu3vorlage vor, in die die Er-
gebnisse der Erorterung weitgehend aufgenommen wurden (CA/PL 3/01 rev. 1). Im
Dokument fir den Verwaltungsrat sollen dann auch die Erlauterungen entsprechend
erganzt werden, um deutlich zu machen, warum die Art. 52-54, Art. 69 EPU und das
Auslegungsprotokoll in Art. 1 Nr. 1 aufgefuhrt werden. Im Ubrigen werde nicht ausge-
schlossen, daR der Verwaltungsrat spater gesonderte Ubergangsbestimmungen fir
einzelne Regeln der Ausfihrungsordnung beschliel3t, sofern dies im Einzelfall er-
forderlich sein sollte.

Die britische und die irische Delegation bedauern, dal} ihre Einwande gegen die
Anwendbarkeit der Art. 52-54, Art. 69 und des Auslegungsprotokolls in der Neu-
fassung der BeschlulRvorlage keinen Niederschlag gefunden haben. Auf Nachfrage
des Vorsitzenden erklart die britische Delegation, daf} sie sich eine Kompromif3-
I6sung in der Form vorstellen kénnte, dafd zumindest das Auslegungsprotokoll zu Art.
69 EPU nicht in Art. 1 Nr. 1 aufgenommen werde. Die deutsche und die dster-
reichische Delegation signalisieren ihre grundsatzliche Bereitschaft, einen derartigen
Kompromif3 mitzutragen; jedoch sollte zun&chst der jetzt vorliegende Text den
Beratungen des Verwaltungsrats zu Grunde gelegt werden.

Der Vorsitzende fal3t zusammen, dal’ der im Dokument CA/PL 3/01 rev. 1 vorgelegte
BeschlufRentwurf von der Gberwiegenden Mehrheit der Delegationen gutgeheif’en
wird und die Streichung des Auslegungsprotokolls zu Art. 69 EPU aus Art. 1 Nr. 1
der Beschlul3vorlage eine mogliche Kompromif3losung darstellen kdnnte.

NEUFASSUNG DES EPU (CA/PL 6/01) und ((CA/PL 8/01)

Das EPA fiihrt in das Dokument CA/PL 6/01 ein.
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59. Anschlie3end stellt die britische Delegation ihre im Dokument CA/PL 8/01 wieder-
gegebenen Anmerkungen zu einzelnen Anderungsvorschlagen des EPA vor. Sie
betont, daf? es ihr bei ihrer Kritik nicht vordergriindig um die Formulierung einzelner
Bestimmungen gehe, sondern sich die Grundsatzfrage stelle, in welchem Umfang
noch Anderungen am Text vorgenommen werden sollten. Daneben weist sie auf
einige redaktionelle Anderungen hin, deren Umsetzung sie in das Belieben des EPA
stellt.

60. In der weiteren Erdrterung schliel3en sich die tbrigen Delegationen dem Standpunkt
der britischen Delegation nur hinsichtlich der Neufassung von Art. 49 EPU an. Die
anderen von der britischen Delegation im Dokument CA/PL 8/01 aufgegriffenen
Anderungen, werden als nicht so gravierend angesehen, als dal? sie vom Mandat der
Diplomatischen Konferenz nicht mehr gedeckt waren. Da insbesondere die
schweizerische Delegation der vom EPA vorgeschlagenen Fassung von Art. 54(5)
EPU ausdriicklich zustimmt, werden hierzu von keiner weiteren Delegation
Bedenken erhoben.

61. Die schweizerische Delegation erlautert die von ihr im Dokument CA/PL 8/01 vor-
gelegten Vorschlage zur Formulierung der Art. 64(1), 86(2) und 141(2). Ihr Anliegen
sei, einen benutzerfreundlichen Wortlaut zu finden, der eine prazise Definition des
malgeblichen Zeitpunkts leicht lesbar und verstandlich wiedergebe. Die Intention der
schweizerischen Delegation aufgreifend schlagt das EPA vor, den bisherigen
Wortlaut durch die Bezugnahme “ab dem in Art. 97(3) EPU genannten Zeitpunkt” zu
ersetzen. Mehrere Delegationen (DE, ES, AT, DK und CY) teilen die Bedenken der
hellenischen Delegation, daR diese Anderung nicht vom Mandat der Konferenz ge-
deckt sei und mdgliche Implikationen fur andere Vorschriften nicht absehbar seien.
Die schweizerische Delegation schlagt daraufhin vor, dal3 die Neufassung wie folgt
lauten sollte: “ab dem Tag seiner gemal3 Art. 97(3) wirksamen Erteilung”. Der Vor-
sitzende stellt zusammenfassend fest, dal3 weder die Vorschlage der schweizeri-
schen Delegation noch der Alternativvorschlag des EPA die Unterstitzung durch die
Delegationen finden.

62. Die schwedische Delegation tragt einige Anmerkungen zum Wortlaut von Art. 70(3)
EPU (Einfigung einer Bezugnahme auf Art. 65 und 67 EPU) und Art. 70(4)(b) EPU
(Verwendung der Vergangenheitsform) vor.

63. Die schweizerische Delegation bezieht sich auf die Anderung der Art. 12 EPU (an
Stelle der abgeschwachten Formulierung “nicht diirfen” den urspriinglichen Text
belassen), Art. 30(1) EPU (Gesetzestext sollte lauten “... die Weltorganisation fiir
geistiges Eigentum ist nach Mal3gabe eines zwischen der Europaischen Patentorga-
nisation und der Weltorganisation flr geistiges Eigentum abgeschlossenen Abkom-
mens auf den Tagungen des Verwaltungsrats vertreten”), Art. 33 EPU (Anpassung
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des zweiten Absatzes an den Wortlaut des ersten Absatzes - in der deutschen
Version - “ ... der Verwaltungsrat ist in Ubereinstimmung mit diesem Ubereinkommen
befugt, zu erlassen und zu andern: ...”) und Art. 116(4) EPU (Austausch der Begriffe
“ eine am Verfahren beteiligte Partei” durch “Verfahrensbeteiligte” - in der deutschen
Version).

Auf Nachfrage der franzdsischen und der deutschen Delegation nach der Motivation
fur die Anderung von Art. 90(5) EPU weist das EPA auf deren klarstellende Funktion
wegen der widerspriichlichen Rechtsfolgen in Art. 90(3) und Art. 78(2) EPU hin. Die
irische Delegation regt an, in der englischen Fassung in Art. 99(1), letz. Satz, und
Art. 135(3) EPU jeweils das Wort “after” zu streichen.

Der Vorsitzende schlégt vor, dal3 den Delegationen die Moéglichkeit eingeraumt wird,
bis zum 20.05.2001 schriftlich zu dem Entwurf der Neufassung des EPU sowie den
im Laufe der heutigen Debatte vorgetragenen Anmerkungen Stellung zu nehmen.
Eine NichtaulRerung werde als Zustimmung zu dem Text, wie im Dokument

CA/PL 6/01 enthalten, betrachtet. AnschlieRend werde das EPA eine uberarbeitete
Fassung zur Vorlage an den Verwaltungsrat erstellen. Die Neufassung des EPU
kénnte dann kurzfristig nach der Juni-Sitzung des Verwaltungsrats angefertigt
werden. Die Delegationen heil3en diese Vorgehensweise gut.

ABKOMMEN UBER DAS MATERIELLE PATENTRECHT (SUBSTANTIVE PATENT
LAW TREATY - SPLT) - MEINUNGSAUSTAUSCH (SCP/5/2 Prov.)

Der Vertreter der WIPO fuhrt in das Dokument ein.

Das EPA nimmt zu dem Dokument Stellung. Dem als Alternative “A” vorge-
schlagenen Textentwurf werde generell der Vorzug vor Alternative “B” gegeben. Der
Grund dafir sei nicht nur, daf3 er auf den Verhandlungsergebnissen zum PLT 1991
aufbaue, sondern daf3 er vor allem die européische Patentrechtspraxis besser
reflektiere und mehr im Einklang mit dem PLT 2000, dem PCT und dem TRIPS-
Abkommen stehe. Zu den unter Alternative "A" vorgeschlagenen Bestimmungen
fuhrt das EPA im einzelnen aus, dal3

- Art. 2 zugestimmt werde, auch wenn er keine Regelung fur den Fall
enthalte, dal’3 zwei Personen unabhéngig voneinander dieselbe
Erfindung zur gleichen Zeit machen,;

- Art. 3 Uberflissig sei, da die Materie durch Art. 6 PLT 2000 und den PCT
geregelt werde;
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- Art. 4 die Kriterien, fir das Vorliegen einer “Lengthy Application” klarer zu
definieren waren und auch Regel 8.1 d) PLT 2000 in diesem Sinne
weiterentwickelt werden kdnnte;

- Art. 7 dem PLT 2000-Standard und dem auf trilateraler Ebene verein-
barten Standard hinsichtlich der Frage der Einheitlichkeit der
Erfindung entspreche;

- Art. 8,9, 11, 14 und 18 im wesentlichen unterstutzt wirden:;

- Art. 10 akzeptabel sei, und das EPA der Einflihrung einer
Neuheitsschonfrist durchaus offen gegenuber stehe;

- Art. 15 mit Art. 27 des TRIPS-Abkommens kompatibel sein misse;

- Art. 16 mit Blick auf die Entwicklung des Patentschutzes auf dem Gebiet
der Biotechnologie unterstitzt werde, obwohl das Patentierungser-
fordernis der gewerblichen Anwendbarkeit bislang vor dem EPA
keine bedeutende Rolle gespielt habe;

- Art. 17 grundsatzlich befurwortet werde, wenngleich sich die Frage stelle,
ob ein zweckgebundener Stoffschutz fir die erste und jede weitere
medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes unter dieser
Bestimmung weiterhin aufrecht erhalten werden konne;

- Art. 19(2) im Grundsatz unterstutzt werde, um eine effiziente Harmonisierung
zu erreichen.

Die schwedische Delegation und der Vertreter des epi erklaren, dal’ sie ebenfalls die
Variante “A” bevorzugen. Die schwedische Delegation warnt davor substantiell
wichtige Regelungen in die Ausfihrungsordnung zu uberfuhren.

EINFUHRUNG DES EURO ALS EINZIGE WAHRUNG DES EPA / ANDERUNG
DER GEBUHRENORDNUNG (CA/36/01)

Der Ausschul3 nimmt das vom EPA eingefihrte Dokument CA/36/01 zur Kenntnis.
SONSTIGES

Der Vorsitzende informiert Gber ein aus Anlal3 der EU-Ratsprasidentschaft Belgiens
stattfindendes Colloquium (28. - 30.11.2001) tber das Gemeinschaftspatent und gibt

einen Uberblick uiber das geplante Veranstaltungsprogramm. Er betont, dal den
Delegationen noch gesondert Einladungen hierzu zugehen werden.
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71. Der Vertreter der WIPO sagt zu, daB er das Verwaltungsratssekretariat umgehend
unterrichten wird, sobald die Daten der nachsten Sitzung des Standing Committee
on the Law of Patents feststehen (nachrichtlich: 5.-16.11.2001).

72. Die nachste Sitzung des Ausschusses wird auf den 25. und 26.09.2001
(nachrichtlich: geandert in 1. und 2.10.2001) terminiert. Eine weitere Sitzung wird
voraussichtlich am 30.11.2001 in Lieége anlaBlich der erwdhnten Konferenz
stattfinden.

Der Ausschuf3 "Patentrecht" hat das Protokoll in der in diesem Dokument enthaltenen
Fassung am 1. Oktober 2001 genehmigt.

Berlin, den 1. Oktober 2001

Fir den Ausschuf3 "Patentrecht"
Der Vorsitzende

e

Paul LAURENT
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