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Europaisches Patentamt DES VORSTANDES
Herrn Dr. Gert Kolle
Zimmer 285
80298 Minchen
thr Zeichen: Unser Zeichen: Datum:
V/08/02 10. Juli 2002

Stellungnahme der Patentanwaltskammer zum Entwurf der EPU Ausfiihrungsord-
nung zum EPU 2000

Wir werden nachfolgend zu denjenigen Regeln Stellung nehmen, bei denen aus unserer
Sicht Anderungen oder Klarstellungen sinnvoll sind.

Regel 26 (2) h)

GemaB Regel 26 (2) h) soll der Antrag auf Erteilung eines européischen Patents die Be-
nennung derjenigen Vertragsstaaten enthalten, in denen um Schutz nachgesucht wird.
Dies erscheint uns (iberfliissig, da geméaB Art. 79 (1) im Antrag die Benennung aller Ver-
tragsstaaten des EPU fingiert wird. Regel 26 (2) h) sollte daher ersatzlos gestrichen wer-
den.

Regel 31 (2)

Anspruchsgebihren fur den elften und jeden weiteren Patentanspruch sind dieser Be-
stimmung zufolge einen Monat nach Einreichung féllig. Diese Bestimmung laBt sich so
auslegen, da3 Anspruchsgebuhren jedes Mal nach Einreichung einer gr6Beren Zahl Pa-
tentanspriche im Rahmen des Priiffungsverfahrens fallig sein kénnen. Dies macht keinen
Sinn,
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Die bisherige Regel 31 (1) knUpft fir die Berechnung der Anspruchsgebuhren an die Zahl
eingereichter Patentanspriiche am Anmeldetag an. Dies ist zukunftig nicht mehr méglich,
da gemaB der vorgesehenen Regel 25d die Einreichung von Patentansprichen fur die
Zuerkennung eines Anmeldetages nicht erforderlich ist. Wir schlagen daher vor, Re-

gel 31 (2) dahingehend klarzustellen, daB Anspruchsgebiihren innerhalb eines Monats
nach der erstmaligen Einreichung von Patentanspriichen in einer Zahl von elf und mehr
fallig sind. Wird die Zahl der Patentanspriiche im Laufe des Prifungsverfahrens erhdht,
sind gemaR der neuen Regel 51 (6) bei AbschluB des Erteilungsverfahrens erneut An-
spruchsgebUhren zu zahlen. Es sollte dabei bleiben, daB es lediglich zwei Zeitpunkte
(erstmalige Einreichung von Patentanspriichen und AbschluB des Prifungsverfahrens)
gibt, zu denen Anspruchsgeblihren berechnet und fallig werden.

Regel 35 (3)

Die Bezugnahme auf Abs. 11 der gleichen Regel ist fehlerhaft. Gemeint ist nach unserem
Verstandnis eine Bezugnahme auf Regel 35 Abs. 10.

Regel 38 (2)

GemaB Satz 2, letzter Halbsatz steht die 16-Monatsfrist ab erstem Prioritdtsdatum zur
Einreichung der Prioritatserklarung dann nicht zur Verfligung, wenn ein Antrag auf vorzei-
tige Ver6ffentlichung gemas Art. 93 (1) b) gestelit wird. Es sollte klargestelit werden, daf3
dann die Prioritatserkiarung jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Stellung dieses Antrags (und

nicht etwa nur am Anmeldetag der européaischen Patentanmeldung) abgegeben werden
kann.

Regel 39a (1)

GemaB Satz 2 dieses Absatzes soll sich der Anmelder nicht darauf berufen kénnen, daB
das Amt eine sogenannte "notification concerning missing parts" unterlassen hat.

Dies ist nach unserer Auffassung ein klarer VerstoB gegen Art. 5 (5) PLT. Dieser Artikel
legt die Verpflichtung eines Anmeldeamtes fest, den Anmelder unverziglich von offen-
sichtlich fehlenden Anmeldungsteilen in Kenntnis zu setzen. Auf eine solche Verpflichtung
des Amtes gemaB dem PLT muf sich ein Anmelder auch gegentiber dem EPA berufen
konnen. Es ist nach unserer Auffassung mit dem Wortlaut und Zweck des PLT unverein-
bar, diese Verpflichtung im Ergebnis durch den vorgesehen Satz 2 der Regel 39 a (1) zu
unterlaufen. Wir sind daher nachdrtcklich der Auffassung, daB Regel 39 a (1) Satz 2 er-
satzlos gestrichen werden muB.



Regel 46 (1)

Die bisherige Regel 46 (1) sieht vor, daB im Falle der Uneinheitlichkeit der Erfindung zu-
nachst lediglich die erste in den Anspriichen genannte Erfindung recherchiert wird. Zu-
kunitig soll dem Vorschlag zufolge diejenige Erfindung recherchiert werden, die "die
Haupterfindung zu sein scheint". Diese Regel lehnen wir nachdrucklich ab.

Ein Anmelder wird in aller Regel die ihm am wichtigsten erscheinenden Aspekte einer
Erfindung im ersten Patentanspruch zum Ausdruck bringen. Er hat Anspruch darauf, daB
im Falle einer etwaigen Uneinheitlichkeit der Erfindung jedenfalls diese ihm besonders
wichtig erscheinende Erfindung recherchiert wird und nicht etwa der Priifer nach eigenem
Belieben die vom Anmelder gezahlte Recherchengebuhr fiir die Recherche einer weniger
wichtigen Erfindung verwenden kann. Wir befurchten, daB in der Praxis einige Prufer die-
se Bestimmung dazu benutzen werden, diejenige Erfindung zu recherchieren, die den
voraussichtlich geringsten Recherchenaufwand verursacht. MaBgeblich muB jedoch stets
der Wille des Anmelders sein, der durch die Reihenfolge der Anspriiche selbst bestim-
men konnen muB, welche Erfindung zunachst recherchiert wird.

Regel 54 (2)

Wir sprechen uns gegen die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung aus. Dem Patent-
inhaber soll es weiter mdéglich sein, gegen Zahlung einer entsprechenden Gebiihr mehre-
re Exemplare der europdischen Patenturkunde zu erhalten. Patentinhaber sollen die
Moglichkeit haben, entsprechende Urkunden beispielsweise an die Erfinder auszuhandi-
gen und auf diese Weise ihre Anerkennung zum Ausdruck zu bringen.

Regel 55b (1)

Es sollte klargestellt werden, dafB ein Einspruch auch in elektronischer Form einreichbar
sein kann. Man sollte anfligen, daB Regel 24 (2) mutatis mutandis anwendbar ist.

Regel 56 (1)

Die bisherige Regel 56 (1) nennt als Zulassigkeitsvoraussetzungen fir einen Einspruch
unter anderem die Erfordernisse der Regel 55 c) sowie die Beibringung hinreichender
Informationen zur ldentifikation des Patents, gegen das Einspruch eingelegt wird. Die
vorgesehene Neuregelung nimmt statt dessen Bezug auf Regel 55b (2) b) oder ¢). Dem-
nach ware der Einspruch bereits dann als unzuldssig zuriickzuweisen, wenn die Erforder-
nisse der Regel 55b (2) b) nicht erfillt sind, also wenn eine der dort genannten Angaben
(Patentnummer, Patentinhaber, Titel der Erfindung) nicht angegeben ist.



Dies erscheint uns maBlos Uberzogen. Ein Einspruch ware beispielsweise bereits dann
unzuléssig, wenn der Titel des angegriffenen Patents nicht angegeben ist, sonst aber alle
Angaben zur |dentifikation des Patents und Patentinhabers enthalten sind. Dies kann
nicht richtig sein.

Problematisch kann es beispielsweise auch dann werden, wenn kurz vor Ablauf der Ein-
spruchsfrist eine Umschreibung eines européischen Patents stattfindet. In diesem Fall
kann es durchaus vorkommen, daB ein Einsprechender noch den auf dem Deckblatt der
Patentschrift genannten Patentinhaber im Einspruchsschriftsatz nennt. Dies darf nach
unserer Auffassung nicht zur Unzuldssigkeit eines Einspruchs fuhren.

Wir sind daher der Auffassung, daB wie bisher Informationen zur klaren Identifikation des
angegriffenen Patents als ein Zuléssigkeitserfordernis ausreichen mussen. Die Bezug-
nahme auf Regel 55b (2) b) ist zu streichen.

Regel 63f

Der Begriindung zu Art. 105 b (3) des EPU 2000 ist entnehmen, daB eine Beschrankung
lediglich fUr einige benannte Staaten insbesondere dann méglich sein soll, wenn nur in
diesen Staaten &ltere Rechte geméaR Art. 139 EPU existieren. Man sollte daher klarstel-
len, daB im Beschrénkungsverfahren Regel 87 anwendbar ist und somit die Einreichung
unterschiedlicher Anspruchsséatze flr unterschiedliche Vertragsstaaten mdglich ist. Auch
muB es ausreichen, wenn man lediglich mit Wirkung flr einige genannte Staaten eine
Beschrankung vornimmt (beispielsweise weil nur in diesen Staaten &ltere Rechte gemas
Art. 139 EPU bestehen) und die Patentanspriiche fiir die Ubrigen Vertragsstaaten unver-
andert 148t. Es ware winschenswert, auch dies in Regel 63f klarzustellen.

Regel 63h

Wir sind der Auffassung, daB nach AbschiuB eines Beschréankungsverfahrens immer eine
vollstandige neue Patentschrift verdffentlicht werden muB. Die Offentlichkeit hat einen
Anspruch darauf, (iber im Rahmen von Beschrankungsverfahren durchgefiihrte Anderun-
gen europdischer Patente in gleicher Weise informiert zu werden wie beispielsweise Uber
beschrankte Aufrechterhaltungen im Rahmen von europdéischen Einspruchsverfahren.



Regel 67¢

Die hier vorgesehene Rugepflicht eines schwerwiegenden Verfahrensmangels ist nach
unserer Auffassung eine unzulédssige Beschneidung der durch Art. 112a an die Beteilig-
ten eingeraumten Rechte. Art. 112a (1) stellt ausdriicklich klar, daB der Antrag auf Uber-
prifung jedem von einer Beschwerdekammerentscheidung beschwerten Beteiligten of-
fensteht. Die Zulassigkeit des Antrags daran zu knipfen, daB3 eine entsprechende Ruge
bereits im Verfahren erhoben wird, ist unangemessen und nicht im Einklang mit den Arti-
keln des EPU. Man kann von den Beteiligten nicht erwarten, daB sie beispielsweise in
einer mundlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer auftretende schwerwiegen-
de Verfahrensmerkmale (beispielsweise das Ubergehen eines Hilfsantrages) sofort be-
merken und rtgen. Dies um so mehr, da ein solcher Verfahrensmangel ja auch auf Sei-
ten der Beschwerdekammermitglieder auf einem Versehen und nicht auf Absicht beruhen
wird.

Jeder Beteiligte soll die Méglichkeit haben, eine Beschwerdekammerentscheidung inner-
halb der Zweimonatsfrist des Art. 112a (4) zu prifen und etwaige schwerwiegende Ver-
fahrensmangel zu riigen. Regel 67c ist daher nach unserer Auffassung ersatzlos zu strei-
chen.

Regel 67f (3)

Es ist nach unserer Auffassung nicht tragbar, daB nach einer Beschwerdekammerent-
scheidung in einem inter partes Verfahren ein Antrag gemaB Art. 112a zunéchst in einem
ex parte Verfahren ohne Beteiligung aller Parteien des vorausgegangenen inter partes
Verfahrens gepruft wird. Alle Parteien missen nach unserer Auffassung bereits im Stadi-
um der Zuléssigkeitsprifung die Moglichkeit haben, an dem Verfahren teilzunehmen und
ihre Argumente vorzutragen.

Art. 116 EPU raumt allen Beteiligten das Recht auf eine mindliche Verhandlung ein. Es

ist nach unserer Auffassung nicht méglich, dieses Recht durch die Ausfihrungsordnung

(und sei es auch nur flir ein Vorschaltverfahren) zu beschneiden. Wir meinen daher, daf3
Art. 67f (3) ersatzlos zu streichen ist.

Regel 69 (2)

Die englische Fassung bezeichnet die Parteien durchgangig mit "party", lediglich in Satz 2
heiBt es einmal "person requesting it". Auch hier sollte es statt "person" "party" heiBen.



Regel 89a

Diese Regel kann so ausgelegt werden, daB das Europaische Patentamt die Vorlage der
eigentlichen Recherchenberichte aus Parallelverfahren verlangen kann. Dies ist nach
unserer Auffassung nicht hinnehmbar, da auf diese Weise Wettbewerber des Anmelders
im Rahmen der Akteneinsicht Informationen Uber Parallelanmeldungen erlagen kénnen.
Statt dessen sollte klargestellt werden, daB das Patentamt lediglich Informationen be-
treffend den Stand der Technik, der in solchen parallelen Recherchenberichten genannt
ist, verlangen kann. Dies ware im Einklang mit dem US-amerikanischen Erfordernis eines
Information Disclosure Statement. Auch dort muB lediglich der Stand der Technik ange-
geben werden, es ist nicht nétig, die Herkunft dieses Standes der Technik anzugeben
oder etwa parallele Recherchenberichte selbst vorzulegen.

Regel 105 (3)

Die bisherige Regel 105 (3) verpflichtet das Amt, eine zu unrecht erhobene zuséatzliche
Gebiihr an den Anmelder zuriickzuzahlen. Diese Verpflichtung ist in der Neufassung nicht
mehr enthalten. Nach unserer Auffassung ist es zwar selbstversténdlich, eine zu Unrecht
erhobene zusétzliche Gebuhr zuriickzuzahlen, dennoch sollte dies auch in der neuen
Regel 105 (3) ausdricklich kiargestellt sein.

Der Widerspruch gegen eine Entscheidung des Europaischen Patentamtes betreffend die
Zahlung zuséatzlicher Geblhren wurde bisher von einer Beschwerdekammer behandelt
(Regel 105 (3) letzter Satz alte Fassung). Zukiinftig soll es ein "panel composed of three
members" sein, die vom Prasidenten des Amtes bestimmt werden kénnen. Dies ist nach
unserer Auffassung nicht hinnehmbar. Nach der vorgesehenen Neuregelung ware es
beispielsweise mdglich, die Prifung eines Widerspruchs amtsintern (beispielsweise durch
andere Prifer) vornehmen zu lassen. Es kann jedoch nicht richtig sein, daB das Amt eine
eigene Entscheidung selbst Uberprift. Dies muB einer Beschwerdekammer vorbehalten
bleiben. Auch ist es nicht richtig, wenn der Préasident des Amtes dariber entscheiden
kann, wer Entscheidungen des Amtes Uberpriift. Wir sprechen uns daher gegen eine ent-
sprechende Anderung der Regel 105 (3) aus.

Wir hoffen, daB unsere Anmerkungen Berlicksichtigung finden und stehen fir ein Ge-
sprach gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen GriBen

(Dr. Christof Keussen)
Vorsitzender





