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Entwurf der Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 (VV 121/02; Revision des EPU - VV 226/00)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der VPP als Vereinigung von ber 1600 Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes hat von dem im Internet auf der Webseite des EPA eingestellten Entwurf der
Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 Kenntnis erhalten.

Da sich der VPP satzungsgemaf neben der fachlichen Aus- und Weiterbildung von im
gewerblichen Rechtsschutz tatigen Personen der Unterstiitzung der gesetzgebenden Organe und
Institutionen in allen Fragen des Schutzes industriellen und geistigen Eigentums widmet, méchten
wir Ihnen nachfolgend eine Stellungnahme zum oben genannten Entwurf unterbreiten.

1. Regel 31

In Regel 31 (2) wird fur die Zahlung zusatzlicher Anspruchsgebuhren fir den 11. und alle folgenden
Patentanspriiche eine zeitliche Frist von einem Monat nach Einreichung des jeweiligen Anspruchs
gesetzt. Dies wiirde in der Praxis dazu fiihren, dass der Anmelder moglicherweise mehrmals im
Rahmen des Priufungsverfahrens derartige Anspruchsgebihren entrichten muf3, wodurch sich
sowohl fur das EPA als auch den Anmelder ein vor allem auch aus Uberwachungsgesichtspunkten
aufwéndigeres Prozedere ergeben wirde.

Die Fassung der aiten Regel 31 (1) Satz 2 in Verbindung mit der Bestimmung der alten Regel 51(7)
(neu: Regel 51(6)) erscheint aus unserer Sicht deutlich praktikabler. Vorgeschlagen wird daher eine
Ersetzung des 1. Satzes in der neuen Regel 31 (2) durch den 2. Satz der alten Regel 31 (1).

2. Regel 39a

Durch den 2. Satz der Regel 39a (1) wird zum Ausdruck gebracht, dass sich der Anmelder im
Zweifelsfall nicht auf die ,Nichtversendung” einer Mitteilung des EPA im Sinne des Satzes 1 berufen
kann. Unseres Erachtens ist jedoch Artikel 5 Absatz 5 PLT dahingehend auszugelegen, dass fur
das EPA eine Verpflichtung zur Versendung einer derartigen Mitteilung an den Anmelder besteht.
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Angeregt wird daher zumindest eine Klarstellung, vorzugsweise durch Streichung des 2. Satzes von
Regel 39a (1).

3. Regel 46

Satz 1 der Regel 46 (1) sieht vor, dass im Falle der Uneinheitlichkeit einer europaischen
Patentanmeldung fiir die Erstellung des Européaischen Recherchenberichts von den Teilen der
Anmeldung ausgegangen wird, welche die ,Haupterfindung” darstellen.

Gegeniber der bisherigen Regelung wird dem Europaischen Patentamt damit ein grof3er
Ermessensspielraum eingeraumt, der durchaus auch zu Schwierigkeiten bei der Entscheidung
fuhren kann.

Vorgeschlagen wird daher, die Formulierung ,which appear to represent the main invention” in der
neuen Regel 46 (1) durch die bisherige Formulierung in der alten Regel 46 (1) zu ersetzen: ...
which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first
mentioned in the claims”. Hierdurch wird ein fir das EPA eindeutigeres und vom Anmelder auch
klar durch die Anordnung der Anspriiche zu beeinflussendes Entscheidungskriterium vorgegeben.

4. Regel 55b

Regel 55 b (1) umfasst die Einreichung des begriindeten Einspruchs in schriftlicher Form.
Wiinschenswert ware eine Klarstellung, ob durch diese Formulierung ,written statement* auch die
gegebenfalls zu einem spéteren Zeitpunkt anzudenkende Mdglichkeit der elektronischen
Einreichung eines Einspruchsschriftsatzes abgedeckt wird (siehe hierzu die Bestimmung der Regel
24(2)).

5. Regel 56

GemaR neuer Regel 56(1) wird die Zulassigkeit des Einspruchs tber die bisherigen Erfordernisse
der alten Regel 56(1) hinaus von der Erfillung des in Regel 55 Absatz 2(b) genannten
Erfordernisses abhangig gemacht, d.h. von der Nennung sowohl der Nummer des Europaischen
Patentes als auch des Patentinhabers als auch des Titels der Erfindung. Die bisherige Regiung
erforderte gemaR alter Regel 56(1) nur eine ,sufficient identification of the patent against which
opposition has been filed“ und lieR demzufolge in konkreten Einzelfallen einen groferen
Entscheidungsspielraum zu. Darliberhinausgehende Méngel beztglich Patentnummer,
Patentinhaber und Erfindungstitel gehdrten gemag alter Regel 56 (2) zu den Mangeln, die nach
Aufforderung des EPA durch den Anmelder korrigiert werden konnten und nicht per se zur
Unzulassigkeit des Einspruches fiithrten.

Die vorgeschlagene Anderung scheint eine unnotige Verscharfung der Zulassigkeitserfordernisse
fur den Einspruch darzustellen. Vorgeschlagen wird daher, in der neuen Regel 56(1) ,2(b) or* zu
streichen und stattdessen nach ,....(c)" die Formulierung aus der alten Regel 56(1) einzufiigen (,or
does not provide sufficient identification of the patent against which opposition has been filed®).
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6. Regel 63h

Die neue Regel 63h sieht vor, dass die Form der Verdffentlichung von Patentschriften, die aus dem
neu geschaffenen Beschrankungsverfahren hervorgehen, in das Ermessen des Prasidenten des
EPA gestellt wird.

Zu bevorzugen ist dagegen aus unserer Sicht, dass eine regulére Veroffentlichung derartig
geanderter Patentschriften erfolgt. Diese eindeutigere Regelung erscheint insbesondere vor dem
Hintergrund des Rechtsschutzbediirfnisses der Offentlichkeit angemessen und sinnvoll.

7. Grundsatzfrage zum Beschriinkungsverfahren (Kapitel Il) bzw. zu Art. 105(b)(3) EPU

Wiinschenswert ware eine Klarstellung, ob das neu geschaffene européische Beschrankungs-
verfahren nur mit Wirkung fir alle Staaten oder aber auch nur fiir einzelne Staaten durchgefihrt
werden kann. Artikel 105 (b) (3) EPU sieht eine Beschrankung nur mit Wirkung fur alle Staaten vor.
Die Begriindung zu Artikel 105 (b) sagt demgegentiiber, dass durchaus die Méglichkeit zur
Beschrankung fiir einzelne Lander bestehen soll. Da hierdurch von Seiten des Patentinhabers der
nicht seltenen Situation Rechnung getragen werden kann, dass nur fiir einzelne Staaten ein alteres
Recht existiert, ist aus unserer Sicht diese Moglichkeit zu bevorzugen. Dies sollte demzufolge auch
in den Regeln zum Ausdruck gebracht werden.

8. Regel 67c

In Regel 67c wird festgelegt, dass ein Antrag unter Artikel 112a 2(a)-(d) nur dann zulassig ist, wenn
der Verfahrensfehler bereits wahrend des Beschwerdeverfahrens gerligt wurde. Als Ausnahme wird
definiert ,except where the raising of the objection during the appeal proceedings was impossible®.
Es wird jedoch im folgenden nicht weiter definiert, welche Fallgestaltungen unter diese
Formulierung ,was impossible” zu subsumieren sind.

Da es sicherlich die unterschiedlichsten Situationen geben wird, in denen ein Rige von
Verfahrensfehlern bereits im Beschwerdeverfahren nicht moglich ist, erscheinen durch diese
Formulierung in Regel 67¢ zahlreiche Konflikt- und Diskussionssituationen zwischen dem EPA und
den tibrigen Beteiligten unausweichlich. Wir schlagen daher vor, die Regel 67¢ komplett zu
streichen.

9. Regel 67f

Regel 67f (3) sieht eine Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer im schriftlichen Verfahren
ohne weitere Beteiligung der anderen Parteien auf der Basis des eingereichten Antrags vor. Durch
eine derartige Regelung wird unseres Erachtens dem etablierten Grundsatz der Gewahrung des
rechtlichen Gehors — insbesondere im Hinblick auf die anderen beteiligten Parteien - nicht
ausreichend Rechnung getragen. Angeregt wird daher eine Streichung von Regel 67f (3).

10. Regel 89a

Regel 89a sieht die Méglichkeit vor, dass das EPA den Anmelder zur Vorlage von Recherchen-
berichten sowie weiteren relevanten Standes der Technik aus nationalen/regionalen Anmeldungen,
die die Erfindung betreffen, auffordern kann. Hier ware eine Anderung dahingehend wiinschens-
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wert, dass die Aufforderung nur auf die Nennung des Standes der Technik gerichtet sein kann, nicht
aber auch auf die Vorlage der kompletten Recherchenberichte. Dies erscheint nicht zuletzt
deswegen sinnvoll, weil die - auch in anderen Landern teilweise vorgenommene - Einstufung der
im Recherchenbericht zitierten Dokumente (z.B. als X, Y oder A) absolut unzutreffend sein kann,
beispielsweise wegen anderer Patentanspruchssatze in den jeweiligen Landern.

11. Regel 105

In Anderung der bisherigen Regel 105 (3) sieht die neue Regel 105 (3) vor, dass die Entscheidung
Uber den Widerspruch durch das EPA in seiner Funktion als ISA oder IPEA nicht mehr zwingend
durch eine Beschwerdekammer zu erfolgen hat, sondern durch drei Richter, die jeweils vom
Prasidenten des EPA bestimmt werden. Zwecks klarer Regelung sollte nach unserer Auffassung an
der bisherigen Regelung festgehaiten werden.

Wir hoffen, mit dieser Stellungnahme einen praxisnahen Beitrag zur Umsetzung des Anderungs-
vorhabens geleistet zu haben und verbleiben

mit freundlichem Gruf®
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