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Die 30. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" fand unter dem Vorsitz von Herrn Mihaly
FICSOR (HU) vom 19. bis 21. September 2006 in Munchen statt. Die Teilnehmerliste ist
als Anlage beigefugt. Der Vorsitzende begrifite die Teilnehmer, insbesondere die neuen
Mitglieder verschiedener Delegationen, Herrn Mehmet Ekiz (TR), Frau Maria Helena
Augusto Nunes da Silva (PT) und Frau Lidija Knaus Smolar (SI).

Der Ausschuss legte im Gedenken an den verstorbenen Bob van Benthem, den ersten
Prasidenten des Europaischen Patentamts, eine Schweigeminute ein.

1. Genehmigung der Tagesordnung (CA/PL 14/06 rev. 1)
1. Der Ausschuss genehmigte die in CA/PL 14/06 rev. 1 enthaltene Tagesordnung,

wobei TOP 4 und TOP 5 zusammengelegt wurden. Er beschloss gemaf

Artikel 9 (5) der Geschaftsordnung des Verwaltungsrats, die auf den Ausschuss
entsprechend anzuwenden ist, die verspatet eingegangenen Dokumente

CA/PL 16/06, CA/PL 23/06, CA/PL 24/06 und CA/PL 25/06 auf der Tagesordnung
zu belassen.

2, Genehmigung des Protokolls der 29. Sitzung des Ausschusses
(CA/PL 13/06)

2. Der Ausschuss genehmigte das in CA/PL 13/06 enthaltene Protokoll seiner
29. Sitzung mit den vom Vorsitzenden beantragten redaktionellen Anderungen
unter den Nummern 51 und 52 sowie den von der danischen bzw. von der
britischen Delegation beantragten Anderungen unter den Nummern 61 und 63.

3. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses

3. Der Ausschuss wahlte in geheimer Abstimmung Herrn Per HOLMSTRAND (SE)
mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses fur
eine Amtszeit von drei Jahren, die am 18. September 2009 auslauft.

4. SPLT - Sachstandsbericht (CA/PL 16/06) und

5. Positionspapier des epi zum SPLT - Stellungnahme zur zukiinftigen Arbeit
(CA/PL 18/06 e), Anmerkungen der FICPI zur "Neuheitsschonfrist"
(CA/PL 23/06), Anmerkungen der AIPPI zur "Neuheitsschonfrist "
(CA/PL 24/06), Standpunkt der UNICE zur weiteren Arbeit im Hinblick auf den

SPLT (CA/PL 25/06)
4. Der Vorsitzende fuhrte in das Thema ein.
5. Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe | (Gruppe B+), Frau Anne REJNHOLD

JORGENSEN (DK) berichtete, dass die USA, Japan und Kanada generell den in
CA/PL 16/06 enthaltenen "Vorschlag der Vorsitzenden fur eine Paketlésung"
befurwortet hatten. Auch wenn dieser in nachster Zukunft angenommen warde,
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brauchte man finf bis zehn Jahre, um ihn in nationales Recht umzusetzen. Es
werde schwierig sein, groRere Anderungen an dem Vorschlag der Vorsitzenden
vorzunehmen, da dieser von den Verhandlungspartnern allgemein akzeptiert
werde. Zwar weise er eine gewisse Flexibilitat auf, sei aber als Paket zu betrach-
ten. Europa musse die politischen Signale bedenken, die es in anderen Foren
aussende (dem schlossen sich die Europaische Kommission und IS an). Die
HarmonisierungsmalRnahmen seien in einem groReren Zusammenhang zu sehen,
denn eine Einigung unter den Mitgliedern der Gruppe B+ werde die weiteren
Arbeiten im Rahmen der WIPO und der dreiseitigen Zusammenarbeit erleichtern.
Sollte keine Einigung zustande kommen, werde dies die EPO und Europa schwa-
chen. Einige Mitgliedstaaten konnten eventuell separate Verhandlungen aufneh-
men. Die Delegationen seien aufgefordert, ihre Interessengruppen zu befragen,
damit schlieBlich ein Beschluss gefasst werden kénne.

Die finnische Delegation berichtete als Vertreterin des Staats, der im zweiten
Halbjahr 2006 die EU-Ratsprasidentschaft innehatte, Uber die Sitzung der
Arbeitsgruppe des EU-Rats am 12. September 2006. Zweck der Sitzung sei
gewesen, die Meinungen zum Vorschlag der Vorsitzenden zu koordinieren. Das
Kompromisspaket sei nicht als mogliche Ausgangsbasis fur weitere Verhand-
lungen zurtuckgewiesen worden. Den EU-Mitgliedstaaten sei klar, dass zurzeit
eine aullerordentliche Gelegenheit zu weltweiter Harmonisierung bestehe. Der
Zeitplan der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe | sei zwar ehrgeizig, aber nicht
unrealistisch. Die EU-Mitgliedstaaten fuhlten sich zwar dem Ziel der Harmoni-
sierung verpflichtet, doch stiinden viele noch mit ihren nationalen Interessen-
gruppen in Verhandlung und konnten keine endgultige Stellungnahme abgeben.
Zu zentralen Fragen wie der "Neuheitsschonfrist", dem Wegfall der "Hilmer-
Doktrin" und dem "Erstanmelderprinzip" seien positive Signale eingegangen.
Vorbehalte bestinden jedoch zu den Details der "Neuheitsschonfrist". Die EU
habe ihre Haltung zur "Neuheitsschonfrist" nicht aufgegeben. Bei den Themen
"Rechte Dritter" und "kollidierender Stand der Technik" habe die Diskussion zu
keinem Ergebnis gefuhrt.

Der Vertreter der Europaischen Kommission war der Ansicht, dass Europa zu
einem gemeinsamen Standpunkt gelangen musse. Der Vorschlag der Vorsitzen-
den sei daftir eine gute Grundlage. Einige Punkte boten Flexibilitat fur weitere
Verhandlungen. Die EU musse gegebenenfalls Zugestandnisse bei ihrem gemein-
samen Standpunkt zur "Neuheitsschonfrist" machen, damit eine Einigung beim
"Erstanmelderprinzip" moglich sei.

Das Amt, das darin von der deutschen Delegation unterstutzt wurde, bekraftigte,
dass Europa klar unterstreichen musse, welche Konzepte es im Rahmen eines
Gesamtpakets akzeptieren kdnne. Es hoffe, dass der Standpunkt Europas bis zur
Sitzung der Gruppe B+ im September 2006 feststehe. Der Vorschlag der Vor-
sitzenden sei eine gute Grundlage, mit Ausnahme von drei Bereichen:

° In einer diplomatischen Konferenz konne entschieden werden, ob die
"Neuheitsschonfrist" sechs oder zwoIf Monate betragen solle (dem stimmte
HU zu).
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11.

12.

o Bei den "Rechten Dritter" solle - zumindest in Europa - das bestehende
europaische Modell befolgt werden. Die Erkenntnis, dass derzeit keine
Harmonisierung maoglich sei, werde Fortschritte ermoglichen. Alternativ
konnten die "Rechte Dritter" im Abkommen obligatorisch gemacht und ein
Ubergangszeitraum kénnte eingefiihrt werden.

o Als Kompromisslosung konnten internationale Anmeldungen als "kollidie-
render Stand der Technik" akzeptiert werden, auch wenn sie noch nicht in
die regionale Phase eingetreten seien. "Kollidierende Anmeldungen" mach-
ten einen sehr kleinen Anteil der Anmeldungen im Amt aus. Falls hier also
keine Harmonisierung erreicht werde, sei dies auch akzeptabel.

Das Kompromisspaket gebe im Grof3en und Ganzen den Verhandlungsstand von
1991 wieder. Europa habe die Mdglichkeit, die USA vom Erstanmelderprinzip zu
uberzeugen. Die Verhandlungen sollten deshalb rasch abgeschlossen werden.

Der Vorsitzende hob die Ziele der Harmonisierungsbestrebungen hervor. Er gab
zu, dass der Schwerpunkt darauf liegen musse, wie mit Fragen umzugehen sei,
die bei realistischer Betrachtung zurzeit nicht harmonisiert werden konnten
(Zustimmung DE).

Der Vertreter der WIPO berichtete, es gebe keine Anzeichen eines Durchbruchs
oder einer Anderung der Standpunkte. Beratungen seien im Gange. Eine Mdglich-
keit ware, die Harmonisierungsbestrebungen im Standigen Ausschuss "Patent-
recht" auszusetzen.

Die britische Delegation bezeichnete den Vorschlag der Vorsitzenden als gute
Ausgangsbasis. Zwar habe sie einige Vorbehalte, z. B. zu den "Rechten Dritter"
und zur "Neuheitsschonfrist", doch erkenne sie an, dass Europa flexibel sein
musse - auch hinsichtlich des gemeinsamen Standpunkts der EU -, wenn es
Fortschritte machen wolle (dem stimmte DE zu). Falls Europa unter sich keine
Einigung finde, setze es eine Menge aufs Spiel. Die Anwendung der Kriterien
"erfinderische Tatigkeit" und "Neuheit" bei "geheimen Vorveroéffentlichungen” sei
ein wichtiger Vorschlag zur Modernisierung. Die Schaffung von Standardkriterien
fur den Stand der Technik sei von Vorteil, z. B. im Hinblick auf die Nutzung von
Arbeitsergebnissen. Alle Verhandlungspartner hatten die Verantwortung, ein
Patentsystem zu schaffen, das so gestaltet sei, dass es seinen urspringlichen
Zweck erflle.

Die finnische Delegation schloss sich der britischen Delegation an. Nationale
Beratungen hatten eine hohe Flexibilitat bei den Nutzern gezeigt, denen zufolge
derzeit eine echte Gelegenheit bestehe, ein harmonisiertes System nach dem
"Erstanmelderprinzip" zu schaffen und die "Hilmer-Doktrin" aufzugeben. Wenn bei
der Harmonisierung keine Einigung zustande kdme, sei ein unverhaltnismalig
hoher Preis zu zahlen. Das Kompromisspaket bedurfe einiger Klarung, sei aber
eine gute Grundlage flr die weiteren Aktivitaten der Arbeitsgruppe I.
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13. Die deutsche Delegation machte in einer vorlaufigen Stellungnahme zwei ein-
deutig widerspruchliche Ansichten aus. Das Amt, wie auch die deutsche Dele-
gation, wolle "geheime Vorveroéffentlichungen”, die Dauer der "Neuheitsschonfrist"
und die "Rechte Dritter" aus dem Vorschlag der Vorsitzenden ausklammern,
wahrend andere Delegationen bereit seien, den Vorschlag als Paket anzunehmen.
Falls das Paket komplett bleibe, musse die deutsche Delegation es ablehnen. Die
USA seien ihrer Ansicht nach bereit, ein harmonisiertes System nach dem "Erst-
anmelderprinzip" ohne "Hilmer-Doktrin", aber mit einer "Neuheitsschonfrist" ohne
"Erklarungspflicht" zu akzeptieren.

14. Die schwedische Delegation schloss sich der deutschen Delegation an. Europa
musse sich Uberlegen, wie der Kompromiss auf WIPO-Ebene einzubringen sei. Es
musse sich darauf einstellen, mit einem "reduzierten Paket" zu leben.

15. Die franzésische, die islandische, die lettische, die ungarische, die polnische, die
niederlandische, die spanische, die belgische (die vorlaufig Stellung nahm) und
die rumanische Delegation bezeichneten den Kompromissvorschlag als gute Aus-
gangsbasis. Die franzdsische Delegation fugte jedoch hinzu, ein ausgewogenerer
Ansatz sei erforderlich. Die Harmonisierung musse in einer Verbesserung des
weltweiten Patentsystems bestehen und sollte ein moglichst breites Spektrum ab-
decken. Die ungarische, die polnische, die niederlandische und die spanische
Delegation hatten Vorbehalte zu bestimmten Punkten des Vorschlags. Die polni-
sche und die niederlandische Delegation nannten dabei die (Dauer der) "Neuheits-
schonfrist", die "Rechte Dritter" und die "Behandlung kollidierender PCT-Anmel-
dungen"/"geheime Vorveroffentlichungen". Die polnische Delegation erganzte, ihre
Vorbehalte konnten ausgeraumt werden und sie konne dem gesamten Paket
zustimmen. Die niederlandische Delegation betonte, der Verhandlungsprozess
musse transparent sein, auch gegenuber Dritten (dem stimmte SE zu). Es ware
fur Europa hilfreich, wenn die Gruppe B+ die Ergebnisse auf WIPO-Ebene ein-
bringen konnte. Die spanische Delegation hatte Vorbehalte hinsichtlich der
Berucksichtigung der Begriffe "Ersterfinderprinzip" sowie "geheime Vorveroffent-
lichungen" fur "Neuheit" und "erfinderische Tatigkeit". Sie werde bei Bedarf die
notige Flexibilitat zeigen, um einen Kompromiss zu ermdglichen. Sie kdnne einer
"Neuheitsschonfrist" von 12 Monaten zustimmen. Die rumanische Delegation sei
bei anhangigen Fragen flexibel. Die Moéglichkeit zur Aufgabe der "Hilmer-Doktrin"
solle genutzt werden.

16. Der Vertreter der UNICE fuhrte in das Dokument CA/PL 25/06 ein. Die UNICE sei
sich Uber die Bedeutung der Flexibilitat im Klaren (Zustimmung des epi). Sie
konne jedoch dem Kompromissvorschlag als Paket nicht zustimmen (dem schloss
sich das epi an).

17. Der Vertreter des epi erklarte in einer vorlaufigen Stellungnahme, es sei nicht klar,
ob der Vorschlag der Vorsitzenden fur den Standigen Ausschuss "Patentrecht"
verwendet oder Teil eines eigenstandigen Abkommens wirde. Die Mitgliedstaaten
sollten den Mut haben, Vorschlage abzulehnen, die zu schlechten Praktiken
fuhren wirden. Die Harmonisierungsbestrebungen hatten Mitte des 19. Jahr-
hunderts begonnen. Sie wurden fortgesetzt, auch wenn der Vorschlag der Vor-
sitzenden nicht angenommen werde.
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18.

19.

20.

Der Vorsitzende fasste zusammen:

o Der Vorschlag der Vorsitzenden stelle insgesamt eine gute Grundlage fur die
weiteren Verhandlungen dar. Wahrend einige Delegationen den gesamten
Vorschlag mit einigen Vorbehalten akzeptieren kdnnten, winschten andere
mehr Flexibilitat und die Moglichkeit, gewisse Elemente auszuklammern.

o Bedenken seien insbesondere hinsichtlich der Dauer der "Neuheitsschon-
frist", des Schutzes der "Rechte Dritter", des neuen "Ersterfinderprinzips",
"geheimer Vorveroffentlichungen" und der "Verhinderung der Selbstkollision"
geaulert worden.

o Die Verpflichtung Europas zur Fortsetzung der Harmonisierungsgesprache in
der Gruppe B+ werde eindeutig bekraftigt, obwohl auch betont werde, dass
die Harmonisierung kein Selbstzweck sei und der Kompromiss letztendlich
eine positive Balance der europaischen Interessen darstellen solle.

o Alle Delegationen hatten Bereitschaft zu Flexibilitat gezeigt.

o Man sei sich einig, dass ein ausgewogenes Paket mit mdglichst harmoni-
sierten LOsungen erforderlich sei, die als internationale optimale Praxis
betrachtet werden kénnten und die weltweit die Qualitat und Effizienz in
Patentangelegenheiten verbessern konnten.

o Das Kompromisspaket sei fur die nicht-europaischen Mitglieder der
Gruppe B+ weitgehend akzeptabel, was einen gewissen Impuls darstelle. Es
sei aber auch unterstrichen worden, dass Harmonisierung langwierig sei;
was jetzt nicht erreicht werden kdnne, sei spater moglich.

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe | fihrte in das Dokument CA/PL 16/06 ein.

"Erstanmelderprinzip"” und veroffentlichte Anmeldungen

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe | erlauterte, dass das "Ersterfinderprinzip" dem
europaischen Erstanmelderprinzip entspreche. Die franzésische, die spanische
und die polnische Delegation aul3erten Bedenken, dass dieser Begriff fir unnétige
Missverstandnisse sorgen kénne. Der Vorsitzende flgte hinzu, dass es sich nur
um ein "Marketingetikett" handle, das zugegebenermallen Probleme bereiten
konne. Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe | rdumte ein, dass der Begriff erlautert
werden musse. Die deutsche Delegation erklarte, der Abkommensentwurf werde
nicht aufgrund der Terminologie im Vorschlag der Vorsitzenden in Frage gestellt.
Der Begriff kdnne beibehalten werden, sofern er angemessen erlautert werde. Die
rumanische Delegation erinnerte an die Definition von "Erfinder" fir den Abkom-
mensentwurf (Artikel 9 b), Punkt c)). Die serbische Delegation betonte, das
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21.

"Erstanmelderprinzip" musse in dem Abkommen vollig klar werden; die Auslegung
eines unklaren Begriffs durch die Gerichte konne ansonsten negative Auswirkun-
gen haben. Der Vertreter des epi schloss sich den Anmerkungen der deutschen,
der rumanischen und der serbischen Delegation an.

"Neuheitsschonfrist"

Die folgenden Bezugnahmen auf "Punkte" beziehen sich auf die Nummerierung in
CA/PL 16/06 unter der Uberschrift "Neuheitsschonfrist".

Die deutsche Delegation aufierte den Wunsch, die Lange der "Neuheitsschonfrist"
aus Grunden der Flexibilitat offen zu lassen. Sie unterstutze den unter Punkt 2
geaulerten Gedanken eines Sicherheitsnetzes (Zustimmung FR, AT, HU, UNICE
und epi) und kdnne Punkt 3 (keine "Erklarungspflicht") akzeptieren. Der Vorschlag
unter Punkt 4 zu den "Rechten Dritter" wirde zu keiner echten Harmonisierung
fuhren, und dieses Zugestandnis brachte Europa somit keinen Nutzen. Der Punkt
solle offen bleiben, bis eine vollstandige Harmonisierung erreicht werden konne
(Zustimmung durch GR, ES, epi und die Europaische Kommission). Die helleni-
sche Delegation wiinschte im Interesse der Rechtssicherheit eine mdglichst kurze
"Neuheitsschonfrist". Die "Erklarungspflicht" solle moglichst streng sein. Die
finnische Delegation vertrat die Ansicht, der gemeinsame Standpunkt der EU zur
"Neuheitsschonfrist" musse gegebenenfalls Uberarbeitet werden, damit echte
Verhandlungen moglich seien. Die schwedische Delegation schloss sich den
Vorrednern an. Sie warnte davor, dass eine eingeschrankte Einigung zur "Neu-
heitsschonfrist" in der Gruppe B+ dazu fihren konne, nationalen Anmeldern
aufgrund kollidierender nationaler Neuheitsschonfristen Rechte auf internationaler
Ebene zu verweigern. Die franzdsische Delegation kdnne als Kompromiss eine
12-monatige "Neuheitsschonfrist" (Zustimmung ES) und eine nicht-zwingende
"Erklarungspflicht" akzeptieren. Sie bevorzuge eine obligatorische Bestimmung
uber die "Rechte Dritter" (dem stimmten AT, ES und NL zu, wobei NL alternativ
vorschlug, diesen Punkt einem Beschluss durch eine diplomatische Konferenz zu
uberlassen). Die Osterreichische Delegation erklarte in einer vorlaufigen Stellung-
nahme, dass vor allem unerfahrene Anmelder von einer nicht-obligatorischen
"Erklarungspflicht" profitieren wirden. Der "Neuheitsschonfrist" sei uneinge-
schrankt zuzustimmen, sofern die USA im Gegenzug das "Erstanmelderprinzip"
annahmen. Die polnische Delegation war mit den Punkten 1 - 3 einverstanden
(dem schloss sich ES an). Sollte eine 12-Monatsfrist angenommen werden,
mussten dafur die "Rechte Dritter" verpflichtend werden. Die ungarische Dele-
gation zog eine obligatorische "Erklarungspflicht" vor, erklarte sich aber flexibel.
Eine optionale Klausel uber die Rechte Dritter unter den im Vorschlag der Vor-
sitzenden genannten Umstanden entsprache nicht dem Erfordernis der Rechts-
sicherheit. Der Vertreter der UNICE erlauterte, die UNICE bevorzuge eine 6-
monatige "Neuheitsschonfrist", da diese in 37 von 38 Landern weltweit bestehe.
Die Punkte 1 und 3 seien aber keine "Dealbreaker". Die UNICE fugte die in
CA/PL 25/06 aufgeflihrten Argumente hinzu. Die "Rechte Dritter" seien in Europa
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23.

24.

25.

beizubehalten, auch auf Kosten der Harmonisierung. Der Vertreter des epi sprach
sich gegen das Konzept der "Neuheitsschonfrist" aus. Je langer diese Schonfrist
sei, desto groRRere Zugestandnisse mache Europa. Verpflichtende Bestimmungen
Uber die "Rechte Dritter" seien vor allem nétig, wenn eine "Neuheitsschonfrist"
eingefuhrt werde. In Japan habe es keine Probleme mit einer zwingenden "Erkla-
rungspflicht" gegeben. Die serbische Delegation schloss sich der UNICE und dem
epi an. Friher oder spater misse Europa wahrscheinlich eine Neuheitsschonfrist
akzeptieren, wie dies auch bei dem EU-Geschmacksmusterrecht 2005 der Fall
gewesen sei.

Der Vorsitzende fasste zusammen:

o "Rechte Dritter": allgemeine Ubereinstimmung, dass die "Rechte Dritter" in
Europa geschiitzt werden missten; keine allgemeine Ubereinstimmung, wie
mit "Rechten Dritter" auRerhalb Europas umzugehen sei und ob dem unter
Punkt 4 dargelegten "Mischsystem" zugestimmt werden konne.

o "Neuheitsschonfrist" als Sicherheitsnetz: allgemeine Zustimmung, wobei die
UNICE, das epi und die serbische Delegation Vorbehalte auferten.

o Dauer der "Neuheitsschonfrist": im Sinne der Rechtssicherheit moglichst
kurz; einige Delegationen konnten 12 Monate akzeptieren, andere wollten
sich an die gemeinsame Position der EU (6 Monate) halten oder die Frage
auf einer diplomatischen Konferenz behandeln.

o Bei der "Erklarungspflicht" bestehe die meiste Flexibilitat, obwohl einige
Delegationen die Erklarungspflicht in das Abkommen aufnehmen wollten.

Der Vorsitzende stimmte der deutschen Delegation darin zu, dass die Position
Europas zu den "Rechten Dritter" klarzustellen sei. Bei der Behandlung von
"Rechten Dritter" aulerhalb Europas sei taktisch vorzugehen. Zunachst solle
weltweit eine obligatorische Bestimmung Uber Rechte Dritter gefordert werden.
Zugestandnisse kdnnten spater gemacht werden. Die "Rechte Dritter" kdnnten
auch mit der "Neuheitsschonfrist" verknupft werden. Alternativ wirde im Abkom-
men keine Bestimmung aufgenommen, wahrend Europa seine Rechte Dritter
beibehalte. Man solle nach Madglichkeit nicht zeigen, dass Europa in diesem Punkt
gespalten sei.

Die britische Delegation war der Ansicht, dass die "Rechte Dritter" nicht endgultig
geklart werden kénnten, da die EU zuerst ihre Position zur "Neuheitsschonfrist"
uberarbeiten musse.

Der Vertreter des epi unterschied zwischen zwei Arten von "Rechten Dritter".
Europa solle auf weltweitem Schutz bei Einzelerfindern bestehen, die ansonsten
uberall ein Patent anmelden mussten oder aber ganz ohne Schutz waren. Im Fall
von Dritten, die Informationen des Anmelders nutzen, konne Europa vielleicht
einen Kompromiss schliefl3en.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Das Amt bemerkte, flr die USA gehorten die "Rechte Dritter" zum Thema Patent-
verletzung und somit nicht in das Abkommen. Eine weltweite "Neuheitsschonfrist"
hatte in verschiedenen Landern unterschiedliche Folgen. Die "Rechte Dritter"
konnten aus dem Vertrag ausgeklammert werden. Falls sie in ihn integriert war-
den, sollte die Mehrheit der Unterzeichnerstaaten sie als optimale Praxis ansehen.

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe | stimmte dem zu. In den USA seien Europaer
meist Rechtsinhaber, die sich nicht auf die Rechte Dritter verlassen mussten.
Wenn man hier keine Harmonisierung erziele, sei dies akzeptabel, solange
Europa weiter die Rechte Dritter schitze.

"Behandlung kollidierender PCT-Anmeldungen”

Die britische Delegation auf3erte nicht inhaltliche, sondern politische Vorbehalte.
Diese Bestimmung sei insbesondere fur Entwicklungslander heikel. Sie beglins-
tige starke Nutzer des PCT-Systems, die damit Patentschutz in den Landern ihrer
Wahl erhielten und spater unveroffentlichten Patentanmeldungen in anderen
Landern entgegenstunden, in denen sie selbst vielleicht keinen Patentschutz
gesucht hatten. Der Vorschlag kdnne unterstiutzt werden, wenn SPLT-Fragen in
nachster Zukunft nicht auf WIPO-Ebene behandelt werden konnten.

Die franzésische Delegation hatte Bedenken wegen der Folgen, die eine Ein-
stufung von PCT-Anmeldungen in den "Stand der Technik" zum Prioritatstag mit
sich brachte. Damit erhielten PCT-Anmeldungen einen ungerechten Vorteil gegen-
uber regionalen oder nationalen Anmeldungen. Es sei jedoch besser, einen klaren
Vorschlag zu haben.

"Bestimmungen zu vorveroffentlichten Anmeldungen™

Das Amt war der Meinung, dass das Thema vorerst offen bleiben solle, da kein
Kompromiss in Aussicht sei.

Die britische Delegation unterstutzte den Kompromissvorschlag zu "geheimen
Vorveroéffentlichungen”, der fur die Erteilung aller Patente, unabhangig vom
Anmelder, gelten solle. Patente seien fur echte Erfindungen zu erteilen, nicht fur
geringflgige Verbesserungen zu bestehenden. Die britische Delegation sei even-
tuell bereit, einer "Klausel zur Verhinderung der Selbstkollision" zuzustimmen.

Die deutsche Delegation wollte das Thema lieber offen lassen. Sie sprach sich flr
einen Test nur auf Neuheit aus (Zustimmung FR), war aber zu einem Kompromiss
bereit. Ein Patentdickicht sei zu vermeiden.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Die franzosische Delegation machte auf die praktischen Folgen des Vorschlags
aufmerksam, namlich auf die Qualitat der eingereichten Anmeldungen sowie auf
die Auswirkungen flur die Anmelder, wie z. B. die verringerte Rechtssicherheit.
Diese Folgen seien zu berucksichtigen, bevor neue Grundsatze in das europai-
sche Patentrecht eingefihrt wirden. Sie war nicht der Meinung, dass der Vor-
schlag zu Verbesserungen des Systems fuhren wirde. Der Vorschlag zur "erfinde-
rischen Tatigkeit" wirde dazu fuhren, dass es beim "Stand der Technik" zu keiner
Harmonisierung komme.

Der Vertreter der UNICE vertrat die Auffassung, dass "Neuheit" und "erfinderische
Tatigkeit" auch innerhalb Europas nicht-harmonisierte Konzepte seien. Sie muss-
ten zunachst definiert und spater harmonisiert werden.

Der Vertreter des epi glaubte, es mussten alle Anstrengungen unternommen
werden, um die Definition des "Stands der Technik" zu harmonisieren. Die "Ver-
hinderung der Selbstkollision" erhdhe das Risiko eines Patentdickichts. Das epi
kénne dem Vorschlag nicht zustimmen, vor allem wenn die aufgeflhrten zusatz-
lichen Erfordernisse optional seien.

Der Vorsitzende fasste zusammen:

o Es gebe keine gemeinsame Position und keine Entscheidung dartber, ob
dieser Punkt in einem "zweiten Korb" behandelt werden solle.

J Alle Delegationen seien gegen die Einfuhrung einer Klausel zur "Verhinde-
rung der Selbstkollision".

Der Ausschuss erodrterte den SPLT-Zeitplan und insbesondere die Frage, ob
bestimmte Elemente oder zumindest die zweite Halfte des Vorschlags der Vor-
sitzenden nach weiteren internen Beratungen in einem spateren Stadium zu
erortern seien.

Der Vorsitzende fasste die Diskussion zusammen:

o Die EU habe dem Vorschlag der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe | nicht
zustimmen kdnnen. Der Ausschuss kdnne dies nicht ausgleichen.

o Es gebe kein Mandat, die Europaische Patentorganisation auf internationaler
Ebene zu vertreten. Europa musse sich auf Koordinierungstreffen stutzen.
Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe | leite die Arbeiten der Gruppe B+. In
dieser Funktion kdnne sie verstandlicherweise nicht die europaischen
Interessen vertreten.

o Der Ausschuss habe die Grenze seiner Zustandigkeit erreicht, da die Frage
des SPLT-Zeitplans eindeutig politisch sei. Es werde wohl keine véllige
Harmonisierung bei den drei vom Amt genannten Punkten des Vorschlags
der Vorsitzenden erzielt. Ansonsten werde der Vorschlag begruft.

Die schwedische Delegation teilte die Bedenken der deutschen und der franzdsi-
schen Delegation. Die Risiken, die sich daraus ergaben, den Vorschlag der Vor-
sitzenden in der nachsten Sitzung in Tokio vorzulegen, seien offensichtlich
geworden.
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40.

41.

42.

Der Ausschuss nahm den mindlichen Sachstandsbericht der Vorsitzenden der
Arbeitsgruppe | (Gruppe B+) - Frau Anne Rejnhold Jgrgensen - sowie den der
finnischen Delegation als Vertreterin des Staats, der im zweiten Halbjahr 2006 die
EU-Prasidentschaft innehatte, zur Kenntnis.

Der Ausschuss unterstlitzte die Zusammenfassungen des Vorsitzenden zu
CA/PL 16/06.

Der Ausschuss nahm CA/PL 18/06, CA/PL 23/06, CA/PL 24/06 und CA/PL 25/06
zur Kenntnis.

USPTO - Vorschlag fur einen "Dreiseitigen Weg zur Patenterteilung"
(CA/PL 20/06)

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Das Amt fiihrte in das Dokument ein.

Die britische Delegation erklarte, sie unterstutze jede Initiative, mit der die Dienste
fur Anmelder sowie die Geschwindigkeit dieser Dienste verbessert wirden. Sie
teilte jedoch die Bedenken des Amts zum Vorschlag uber den dreiseitigen Weg,
der fur die USA offenbar von wesentlich gro3erem Nutzen sei als flr Europa.

Die deutsche Delegation sprach sich in einer vorlaufigen Stellungnahme fir
Vorschlage zur Effizienzsteigerung des internationalen Patentsystems aus. Sie
schloss sich den Bedenken des Amts an, insbesondere im Hinblick auf das PCT-
System (Zustimmung GR). Sie wunschte, mehr GUber den Vorschlag zu erfahren
(dem schloss sich GR an).

Die franzosische Delegation stimmte den Vorrednern zu. Die Umsetzung des
Vorschlags konne beeintrachtigt werden, wenn es zu keiner Harmonisierung
komme. Das Konzept der Einheitlichkeit der Erfindung misse harmonisiert
werden. Dem schloss sich das Amt an.

Die spanische Delegation war der Ansicht, dass gepruft werden musse, ob der
Vorschlag der Pariser Verbandsubereinkunft entspreche. Das Amt stellte klar,
dass der Anmelder rechtlich nicht verpflichtet sei, am dreiseitigen Weg teilzu-
nehmen.

Die schwedische Delegation stimmte den Vorrednern zu und aulRerte Zweifel, ob
der Vorschlag ein wirksames Mittel sei, um das gesetzte Ziel zu erreichen.

Der Vertreter des epi vertrat die Ansicht, dass drei unabhangige Recherchen zu
besseren Ergebnissen flhrten als aufeinander aufbauende Recherchen (Zustim-
mung der UNICE). Der Vorschlag sei nicht dazu geeignet, die Arbeitslast zu
verringern. Er sei unvereinbar mit dem PCT und wirde sich negativ auf diesen
auswirken. Es sei unklar, i) ob die "Erstanmeldung" eine Anmeldung innerhalb von
12 Monaten gemal der Pariser Verbandsubereinkunft sei, ii) wie Japan mit
seinem Arbeitsrickstand wie geplant teilnehmen kénne und iii) was mit der Aus-
sage gemeint sei, dass die Anmeldung "prifbereit" sein musse. EU-Staatsange-
hdrige reichten in Europa aul3erdem hauptsachlich nationale Anmeldungen ein. In
den USA sei dies weniger der Fall. Die Anspruchssatze variierten betrachtlich
zwischen Europa, den USA und Japan. Schliel3lich seien Vorschlage zur PCT-
Reform gegenuber solchen zu bevorzugen, die das PCT-System nicht betrafen.
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50.

51.

52.

53.

54.

Die UNICE beflrwortete Malinahmen zur Verbesserung der Recherchen. Der dem
Vorschlag zugrunde liegende Gedanke sei sinnvoll. Die UNICE habe aber Zweifel
an der praktischen Umsetzung des Vorschlags. Aullerdem wurden die Ansprliche
haufig fur die Prafung im Amt der Nachanmeldung geandert, nachdem die Ergeb-
nisse der ersten Recherche bekannt seien.

Die Personalvertreter stimmten dem Amt, dem epi und der UNICE zu. Der Vor-
schlag wirde im Amt zu keinem Effizienz- oder Qualitatsgewinn fuhren. Es sei
daher unklar, wie der Vorschlag dazu beitragen konne, die Qualitat der Prufung zu
verbessern.

Das Amt kindigte an, es wolle sich auf die Vorschlage zur PCT-Reform konzen-
trieren, dabei aber fir alle anderen Vorschlage offen bleiben. Es erlauterte, in
welchem Stadium eine Anmeldung nach Ansicht der trilateralen Amter prifbereit
sei. Es werde dem USPTO Uber die Diskussion im Ausschuss berichten und den
Ausschuss bald informieren.

Der Vorsitzende fasste zusammen:

o Der in CA/PL 20/06 dargelegte Vorschlag zum dreiseitigen Weg habe keine
Unterstutzung gefunden. Die moglichen negativen Auswirkungen seiner
Umsetzung auf den PCT gaben Anlass zu Bedenken.

o Es sei betont worden, dass der Vorschlag zwar darauf abziele, die gegen-
seitige Nutzung von Arbeitsergebnissen zu fordern, dass aber sein Sinn,
wenn Uberhaupt, in der Verbesserung der Arbeitsqualitat der trilateralen
Amter liege.

Der Ausschuss gab eine einstimmige negative Stellungnahme zu CA/PL 20/06 ab
(anwesend: 28; dagegen: 28).

Anderung der Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 (CA/PL 17/06 + Add. 1 +
CA/PL 22/06)

55.

56.

57.

Das Amt fuhrte in die verschiedenen Regeln ein.

In der Diskussion ging es insbesondere um Themen wie i) Anderungen im Hinblick
auf die elektronische Einreichung, ii) Fristen fur die HinzufUgung oder Berichtigung
von Prioritatsanspruchen, iii) fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende
Zeichnungen, iv) Fristverlangerung und v) Ausschluss der Weiterbehandlung bei
bestimmten Fristen.

Im folgenden Uberblick sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Soweit
nicht explizit angegeben, wurden Anregungen von Delegationen mit Beobachter-
status von den Ubrigen Delegationen nicht unterstitzt.
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Regel 1
("Schriftliches Verfahren") - Wortlaut spater in Non-Paper des Amts geéandert

Regel 2
("Einreichung von Unterlagen; Formvorschriften")
- Wortlaut spater in Non-Paper des Amts geandert

58. SE: R. 1 kdnnte als vorrangig gegenuber R. 2 gesehen werden. In R. 1 sollte auf
R. 2 Bezug genommen oder die Formulierung "unbeschadet der Regel 2" verwen-
det werden. Wir begriiRen eine Ubertragung des Wortlauts von der ehemaligen
R. 24 (2) zur R. 2.

59. PT: Wir stimmen SE zu. R. 1 und R. 2 erfiillen denselben Zweck. Die Uberschrift
von R. 2 sollte "Verfahren" lauten.

60. RO: Die Formulierung "auf Papier oder auf einem Bildschirm" in R. 1 ist zu strei-
chen. Die Verwendung von "auf einem Bildschirm" alleine wirde auch die Text-
nachricht auf einem Mobiltelefon umfassen und ist inakzeptabel. Die alleinige
Verwendung von "auf Papier" wirde klnftige Entwicklungen nicht berlcksichtigen.

61. FR: Anpassung der R. 1 an den Wortlaut der R. 49 (2)

62. Personalvertreter: "oder auf einem Bildschirm" bietet keinen Mehrwert, da alle
Dokumente immer auf Papier reproduziert werden konnen. Die ausschliel3liche
Reproduzierbarkeit auf einem Bildschirm wirde der Gesundheit der Bediensteten
schaden. Der Wortlaut ist "reproduzieren Iasst", nicht "reproduzieren lassen
muss".

63. epi: Wir stimmen den Personalvertretern zu. Alle Dokumente mussen auf Papier
reproduzierbar sein, da Anwalte und Prufer sonst nicht arbeiten kénnten. Drei-
dimensionale Bilder konnen leicht auf Papier reproduziert werden. Die Online-
Einreichung von Dokumenten, die sich nicht ausdrucken lassen, ist nicht akzep-
tabel.

64. Amt: Ein Querverweis in R. 1 auf R. 2 wird geprift, doch sind die Themen nicht
zwingend miteinander verbunden. Querverweise sind in der Regel nur rickbezug-
lich. Die Formulierung "auf einem Bildschirm" wurde die Verwendung neuer Tech-
nologien erlauben. Derzeit fuhren "auf Papier" und "auf einem Bildschirm" zu
denselben Ergebnissen. "Oder auf einem Bildschirm" sinnvoll in Fallen, in denen
ein Ausdruck nicht moglich ist, z. B. bei dreidimensionalen Bildern. Naturlich kann
auf Papier Vorliegendes immer auf einem Bildschirm dargestellt werden. R. 1 und
R. 2 sollen die geltende Praxis nicht andern.

65. Vorsitzender: R. 1 und R. 2 betreffen unterschiedliche Themen. R. 1 betrifft die
schriftliche Form eines Dokuments, R. 2 die technischen Einrichtungen zur Nach-
richtenUbermittlung.

66. TR: R. 1und R. 2 verhindern keine Anmeldungen, fur die Fremdanwendungen
erforderlich sind, die das Amt eventuell nicht besitzt.
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67. Amt: R. 2 (1) gibt dem Prasidenten die Befugnis, bestimmte technische Einrichtun-
gen zur Nachrichtenubermittiung zu erlauben. Das Amt behalt damit die Kontrolle.
R. 1 ist nicht isoliert, sondern in Kombination mit der neuen R. 2 zu lesen.

68. DE: Wir melden Vorbehalte an, weil das Non-Paper des Amts nur in Englisch
vorliegt.
69. Serbische Delegation: Der Wortlaut im Non-Paper des Amts (R. 1) schlief3t eine

ausschlieRliche Reproduzierbarkeit auf einem Bildschirm nicht aus. "Reproduziert”
ist durch "ausgedruckt" zu ersetzen. Dies tragt den Bedenken der Personalver-
treter Rechnung und stellt keine Beschrankung fur kinftige Entwicklungen dar.

70. Der Vorsitzende hat Verstandnis fir die Bedenken der Personalvertreter. Eine
ausschlieRliche Reproduzierbarkeit auf einem Bildschirm ist zu vermeiden.

71. epi: Durch die Ermachtigung des Prasidenten des Europaischen Patentamts in
R. 2 kann dieser R. 1 andern.

72. Zwischen dem epi, den Personalvertretern, dem Vorsitzenden und dem Amt
entsteht eine Diskussion Uber die Zustandigkeiten des Prasidenten und des
Verwaltungsrats.

73. Konsultative Abstimmung Uber das Non-Paper des Amts (anwesend: 24; dafur:

18; dagegen: 5; Enthaltungen: 1).
Regel 3 ("Sprache im schriftlichen Verfahren")

74. FR: Bezug zwischen R. 3 (1) ("Unterlagen") und R. 3 (3) ("schriftliche Beweis-
mittel") ist unklar. Querverweis erforderlich (unterstutzt von den Personalvertretern
und dem epi).

75. Personalvertreter: Bezug zu R. 5 ("Ubersetzung eines Schriftstiicks") unklar.

76. Amt und serbische Delegation: Es besteht keine Verbindung zwischen R. 3 und
R. 5 und zwischen R. 3 (1) und R. 3 (3). "Schriftliche Beweismittel" bezieht sich
auf Patentschriften.

77. Vorsitzender: R. 3 (1) enthalt den ersten Verweis auf "Unterlagen”, wahrend R. 5
eine Kann-Bestimmung ist.

78. epi: Wenn sich R. 5 auf alle Schriftstucke bezieht, so ist in R. 3 klarzustellen, was
unter dem Begriff "Unterlagen” verstanden wird. In R. 3 (3) werden die Begriffe
"schriftliche Beweismittel" und "Schriftstick" verwendet.

79. Amt: R. 3 soll unverandert bleiben, damit keine Diskussion Uber die Bedeutung
des Begriffs "documents" entsteht. In R. 1 wird "document" verwendet, was
konsequent durchgehalten wird. Im Gegensatz zum Englischen verwendet das
Deutsche fur "document" unterschiedliche Begriffe.
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

) Regel 6
("Einreichung von Ubersetzungen und Gebiuhrenermafigung")
- Wortlaut spater in Non-Paper des Amts geandert

epi: "Antrag auf Uberpriifung” in R. 6 (2) und (3) einfligen. "Antrag auf Widerruf
oder Beschrankung" in R. 6 (3) einfligen.

Amt: Zustimmung vorbehaltlich der Konsultation der Finanzabteilung zu R. 6 (3).

. Regel 10
("Ubergang der Zustandigkeit von der Eingangsstelle
auf die Priifungsabteilung™)

RO: Die Uberschrift muss geédndert werden, da die Regel nicht den Ubergang der
Zustandigkeit zum Thema hat. Das Amt stimmt dem zu.

Personalvertreter: Artikel 16 - 18 EPU hétten gedndert werden sollen. Wer
bestimmt nach der neuen Regel 14 (2) GebO, ob der richtige Betrag der Prifungs-
gebuhr entrichtet wurde? Wenn die Gebuhr nicht korrekt entrichtet wurde, ist kein
Prifungsantrag gestelit.

epi: Der Gebrauch der Begriffe "responsibility"/"competence” ist fragwurdig. Amt:
Die Regel verwendet die Terminologie des EPA. Die geltende Rechtsgrundlage
der Regel bleibt unverandert.

Regel 11 (3)
("Geschaftsverteilung fur die erste Instanz")

Personalvertreter: Die Recherchenabteilung sollte in die R. 11 (3) einbezogen
werden, um die Bestimmung an die Praxis im Amt anzugleichen. Das Amt will dies
prufen.

Regel 12 ("Prasidium der Beschwerdekammern")

Das Amt bestatigt dem Vorsitzenden, dass die Verlangerung des in R. 12 (2)
genannten Zeitraums nicht die in R. 12 (4) und R. 13 (1) genannten Zeitraume
berihrt.

Regel 13
("Geschaftsverteilungsplan fiir die GroRe Beschwerdekammer
und Erlass ihrer Verfahrensordnung")

Nach Bemerkungen von BE und des epi erklart das Amt, dass es angesichts des
voraussichtlichen Anstiegs im Arbeitsaufkommen nétig ist, Mitglieder fur die Arbeit
mit dem neuen Verfahren nach Artikel 112a EPU zu benennen. Diese Erlauterung
wird akzeptiert.
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Regel 30
("Erfordernisse europaischer Patentanmeldungen
betreffend Nucleotid- und Aminosauresequenzen")

DE: Es sollte sichergestellt werden, dass R. 56 nicht gilt, indem "Sequenzproto-
koll" in R. 30 (2) als in Einklang mit R. 30 (1) definiert wird. Amt: Dieser Punkt wird
wahrscheinlich in den Richtlinien fir die Prifung erlautert.

UK, RO, NL und epi : Die Rechtsfolge (Zuruckweisung der Anmeldung) in

R. 30 (3) ist zu streng. Alternativer Wortlaut: "Die Anmeldung gilt als nicht offen-
bart./Die Anmeldung gilt als zurickgenommen". Oder es konnte festgesetzt
werden, dass die Anmeldung nicht recherchiert wird.

Personalvertreter: Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Offenbarung zuruck-
gewiesen. Dies wirde Arbeit von den Formalsachbearbeitern zu den Prifern
verlagern. Wird die Anmeldung zurtckgewiesen, so ist die fruhe Zurickweisung
durch die Formalsachbearbeiter angemessen. Sequenzprotokolle sind flr spatere
Recherchen wichtig.

RO: Aufspaltung der doppelten Bedingung "does not furnish [...] and pay" in
R. 30 (3) in zwei Teile, da der Wortlaut verwirrend ist.

Amt: Weiterbehandlung moglich. Amt verweist auf Bestimmungen des Art. 90 (5)
EPU im Rahmen der Zurickweisung von Anmeldungen durch die Eingangsstelle
in Erwiderung auf einen formellen Mangel.

epi: Es ist manchmal schwierig, bei der Erstellung der Anmeldung das elektroni-
sche Sequenzprotokoll zu finden. Wir bleiben bei unseren Einwanden.

Regel 35 ("Allgemeine Vorschriften")

Personalvertreter: Widerspruch zwischen R. 35 (1) und R. 2 (1). Wortlaut der R. 2
nach "unmittelbar" und "durch die Post" einfligen.

epi: "unmittelbar oder durch die Post" streichen, da dies durch R. 2 (1) abgedeckt
wird.

Das Amt erlautert die Regel ausfuhrlicher.

) Regel 37
("Ubermittlung europaischer Patentanmeldungen™)
- Wortlaut spater in Non-Paper des Amts geandert

NL mit Unterstltzung des epi: In R. 37 (2) Zuschlagsgebuhren (z. B. fur die ver-
spatete Einreichung einer Sequenz) einfugen. Einige nationale Gesetze erfordern
aus Grunden der nationalen Sicherheit eine Einreichung auf nationaler Basis.
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Amt: Zuschlagsgebuhren werden in der Praxis nur nach R. 30 entrichtet, wenn wir
den Anmelder dazu aufgefordert haben. In der Praxis entsteht dieses Problem
deshalb nicht. Art. 75 - 77 EPU befasst sich mit Sicherheitsfragen.

epi: Es besteht die Moglichkeit, dass Zuschlagsgebuhren vor einer Aufforderung
durch das Amt entrichtet werden.

Amt: Einverstandnis mit einer Anderung des Wortlauts in R. 37 (2) zu "firr diese
Anmeldung bereits entrichtete Geblhren". Diese Formulierung schliel3t Zuschlags-
gebuhren mit ein.

Regel 39
("Benennungsgebuhren")
- Wortlaut spater in Non-Paper des Amts geandert

Amt: R. 39 (4) betrifft Falle, in denen die Anmeldung im Amt eingegangen ist,
wahrend R. 37 (2) Falle betrifft, in denen sie nicht im Amt eingegangen ist. Die
Regeln widersprechen sich nicht (unterstutzt von der serbischen Delegation). Der
Kontext der R. 39 macht ihren Geltungsbereich deutlich.

Auf Bemerkungen von FR und des epi hin erklart sich das Amt bereit, in R. 39 (4)
"unbeschadet R. 37 (2) Satz 2 ..." einzuflgen.

Regel 40
("Anmeldetag")
- Wortlaut spater in Non-Paper des Amts geandert

DE, UK, FR, BE und epi: Die Frist in R. 40 (3) sollte an das PLT angepasst
werden.

Amt: Getrennte Fristen flr Abschriften und beglaubigte Abschriften waren schwer
umzusetzen. [R. 6 (1) wird spater angepasst.] Wir werden sicherstellen, dass die
Bestimmung dem PLT entspricht. In der Praxis tut sie das bereits.

Regel 41 (1) ("Erteilungsantrag”)

NL: Verwendung von "vom Europaischen Patentamt vorgeschriebenes Formblatt"
oder PLT-Formblatt.

Amt: Wir hoffen, dass das neue PCT-Formblatt fur uns akzeptabel ist. Das PLT
verweist auf das PCT-Formblatt. Es gibt kein eigenes PLT-Formblatt.

Der Vorsitzende regt an, "drawn up by" durch "prescribed by" zu ersetzen.
Regel 51 ("Falligkeit™)

Das Amt bestatigt FR, dass keine Zuschlagsgebuhr fallig wird, wenn die Zahlung
innerhalb von vier Monaten erfolgt (R. 51 (4)).
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

epi: Eine neue Regel 156a wird bendtigt. Die Bestimmungen in R. 51 (4) und

R. 51 (5) gelten nur fur anhangige europaische Anmeldungen, wahrend die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 EPU oder die Wieder-
er6ffnung des Verfahrens vor der Beschwerdekammer nach Art. 112a (5) EPU
auch fur Patente gelten kann. Mangels nationaler Vorschriften werden Probleme
auftauchen.

Amt: Dies ist ein Thema flr die nationalen Gesetzgeber.

Regel 52 ("Prioritatserklarung")

UK und SE: Wir fragen uns, ob R. 52 (3) dem PCT-Wortlaut (R. 26bis PCT) ent-
spricht.

Amt: Der PCT und das EPU verwenden eine unterschiedliche Terminologie. R. 52
unterscheidet zwischen zwei mogliche Szenarien, die - wie in der entsprechenden
PCT-Bestimmung - beide abgedeckt werden mussen. In der PCT-Arbeitsgruppe
wurde diese Regel nicht eroértert (bestatigt von der serbischen Delegation).

Das epi ersucht das Amt, seine Position zu Uberdenken.
Regel 55 ("Eingangsprufung”)
epi: Es ist anzugeben, wann die Frist zu laufen beginnt.

Amt: Die Erlauterungen zur Ausfuhrungsordnung werden sich mit allgemeinen
Vorschriften zu Fristen befassen.

Regel 56
("Fehlende Teile der Beschreibung
oder fehlende Zeichnungen™)

Das Amt erlautert gegenuber UK, dass "of" in R. 56 (1) gestrichen wurde, um
sicherzustellen, dass sich die Regel auf ganze Zeichnungen, und nicht auf Teile
davon bezieht.

RO spricht eine redaktionelle Frage an (Wiederholung von "das Europaische
Patentamt unterrichtet den Anmelder entsprechend" in R. 56 (2)).

Serbische Delegation: Diskrepanz zwischen R. 56 und R. 30 in Verbindung mit
Art. 34 PCT und R. 5 PCT.

epi: Wir schlagen eine gréfiere Umformulierung vor, da die Regel unklar ist.
Anderung des Wortlauts in R. 56 (1), um sicherzustellen, dass Bezugnahmen auf
ganze Zeichnungen nicht entfernt werden, wenn Teile einer Zeichnung fehlen.
[Weitere Bemerkungen des epi siehe CA/PL 30/06.]
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120. Personalvertreter: R. 56 (3) b): Die Verfahrenssprache kann zum betreffenden
Zeitpunkt unklar sein; die Struktur des EPU sieht vor, dass Ubersetzungen in jeder
der drei Sprachen eingereicht werden kénnen.

Regel 57 ("Formalpriifung")

121. EFR, mit Unterstitzung von UK: R. 57 (1) entspricht nicht der Erlauterung des

Amts.
122. BE erkundigt sich, ob die Ansichten der Nutzer zu dieser Regel bekannt sind.
Regel 60 ("Nachholung der Erfindernennung")
123. Das Amt bestatigt gegentber BE, dass die Nutzer konsultiert wurden.

124. NL, mit Unterstutzung des epi: In R. 60 (1) einfugen: "je nachdem, welche Frist
spater ablauft". Es ist unklar, was passiert, wenn der Anmelder die Information
vom Amt erst nach der in R. 60 (1) genannten Frist von 16 Monaten erhalt.

125. PT: Bezugnahme auf technische Vorbereitungen in R. 60 (1) streichen.

126. Vorsitzender: In R. 67 ist der Abschluss der technischen Vorbereitungen definiert.
Ein zusatzlicher Text ist daher nicht erforderlich.

127. Amt: Dies ist kein neues Konzept, sondern der Standardwortlaut des PCT.

Regel 62 ("Erweiterter europaischer Recherchenbericht")

128. epi: R. 62 (1) andern zu "sofern ihm nicht eine Mitteilung ... beiliegt". Die Regel
betrifft den Fall, dass der Anmelder aus Grinden der Zeitersparnis auf sein Recht
nach R. 70 (2) verzichtet hat.

129. Vorsitzender: R. 62 gibt einen Beschluss des Verwaltungsrats wieder. In seiner
letzten Sitzung hat der Ausschuss seine Beratungen zu dieser Regel vorlaufig
abgeschlossen.

130. Personalvertreter: Der Recherchenbericht und die Mitteilung werden von unter-
schiedlichen Stellen des Amts verschickt.

131. Amt: Es sollte zwei Berichte geben, damit der erste nicht aufgehalten wird.
132. Der Ausschuss ist damit einverstanden, die Regel unverandert zu lassen.

Regel 68
("Form der Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldungen
und europaischen Recherchenberichte™)
- Wortlaut spater in Non-Paper des Amts geéandert

133. Personalvertreter/epi: Die Formulierung "in der urspringlich eingereichten
Fassung" in R. 68 (1) berlcksichtigt nicht mogliche Anderungen in den
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Anmeldungsunterlagen nach R. 58, nach R. 56 (3) hinzugefligte fehlende Teile
und nach R. 58 in Verbindung mit R. 57 c) hinzugefugte Patentanspruche.

134. Amt: Die Zusammenfassung kann auch separat veroffentlicht werden.

135. Im Non-Paper des Amts sind die Bedenken der Personalvertreter und des epi
nicht bertcksichtigt.

Regel 69 ("Mitteilungen liber die Veroffentlichung™)

136. epi: R. 70 (2) und Art. 94 (2) EPU sollten Alternativen sein, da sie Situationen
abdecken, die sich gegenseitig ausschliel3en.

Regel 71 (4) ("Prufungsverfahren")

137. Personalvertreter: R. 71 (4) verursacht dem Anmelder unnotige Ausgaben. Die
Prifer sind verpflichtet, mit allen Anderungen vorsichtig zu sein. Das Verfahren
kénnte beschleunigt werden, wenn der Anmelder keine Ubersetzung der geén-
derten oder berichtigten Patentanspriche einreichen musste.

138. Amt: Die Vorschrift ist relativ neu und unsere Erfahrung mit ihr weniger als zufrie-
denstellend. Sie muss eventuell verbessert werden, allerdings erst nach dem
Inkrafttreten des EPU 2000.

139. epi: Wir hoffen, dass diese unbefriedigende Regel langfristig geandert wird.

Regeln 76 (3), 86, 92 (1), 99 (3), 107 (3)
("Form und Inhalt des Einspruchs"/
"Unterlagen im Einspruchsverfahren”/
"Antragserfordernisse"/
"Inhalt der Beschwerdeschrift und
der Beschwerdebegriindung”/"Inhalt des Antrags auf Uberpriifung”)

140. Personalvertreter/epi: Bezugnahmen mit dem Wortlaut "sind entsprechend anzu-
wenden" sind zu breit gefasst.

141. Amt: Detaillierte Bezugnahmen in Einzelfallen waren weniger sicher. Bestimmun-
gen der Art "sind entsprechend anzuwenden" beziehen sich auf Formerforder-
nisse. In der standigen Rechtsprechung und im EPU haben wir gute Erfahrungen
mit breit gefassten Bezugnahmen gemacht.

142. ER: Die Formulierung "sind entsprechend anzuwenden" ("mutatis mutandis") wird
in franzésischen Rechtstexten nicht benutzt.

Regel 78
("Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers")

143. epi: R. 14 (4) ist entsprechend anzuwenden. Der Inhalt von R. 14 (4) sollte

moglichst in R. 78 aufgenommen werden.
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144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

Regel 99
("Inhalt der Beschwerdeschrift
und der Beschwerdebegriindung")

epi: R. 99 (1) a): Das Erfordernis, den Namen und die Anschrift des Beschwerde-
fuhrers in der Beschwerdeschrift anzugeben, ist eine unnétige Formalitat, vor
allem wenn diese Angaben nicht nach R. 101 berichtigt werden kénnen. Statt-
dessen ist zu verwenden: "Information, mit der der Beschwerdeflhrer identifiziert
oder kontaktiert werden kann".

Amt: Nach der standigen Rechtsprechung kann der Name des Beschwerdefuhrers
berichtigt werden. Die Bestimmung spiegelt die normale Praxis wider und stellt
keine zu grofde Belastung dar.

Regel 109
("Verfahren bei Antragen auf Uberpriifung")

epi: Die Frist fur die Ladung in R. 109 (1) sollte mindestens einen Monat betragen,
und zwei Wochen fur R. 4 (1) Satz 1, es sei denn, die Parteien einigen sich.

Amt: Die GrofRe Beschwerdekammer sollte eine Frist setzen, die allen Beteiligten
das Recht auf Gehdr gibt.

Regel 114
("Einwendungen Dritter")
- Wortlaut spater in Non-Paper des Amts geéandert

Non-Paper des Amts wird akzeptiert.

Regel 124
("Niederschrift iiber mindliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen")

epi: R. 124 (1): Eine Niederschrift sollte auch flir mindliche Verhandlungen vor
den Beschwerdekammern erstellt werden.

Amt: Eine solche Niederschrift ist eine Niederschrift im Sinne von R. 124, die
flexibel genug ist, um verschiedene Arten von Niederschriften zu erlauben. Die
Beschwerdekammern priifen eine Anderung der Praxis der Niederschriften ange-
sichts des EPU 2000.

Regel 135
("Weiterbehandlung™) - Wortlaut spater in Non-Paper des Amts gedndert

UK (mit Unterstitzung des epi): Weiterbehandlung bezuglich der Frist nach

R. 60 (1) sollte nicht ausgeschlossen werden, da die Rechtsfolge unverhaltnis-
malig streng ware; dasselbe qilt fur die Frist nach R. 31 (2), bei der das englische
Recht die Weiterbehandlung erlaubt.
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152. Amt: Wir stimmen hinsichtlich der Frist nach R. 60 (1) zu. R. 31 (2) hingegen stellt
eine Umsetzung des Art. 83 dar.

153. UK: Wir stimmen vorbehaltlich weiterer Konsultationen vorlaufig zu.
154. epi: Ausnahmen sollten auf ein Minimum begrenzt sein.

155. Darauf folgen verschiedene Argumente des epi (u. a. Pariser Verbandsuber-
einkunft und PCT, die erforderliche Zeit, um herauszufinden, wer der Erfinder ist
usw.), warum mehrere andere Regeln ebenfalls nicht ausgenommen werden
sollten.

156. Vorsitzender: Die Diskussion sollte nicht zu Regeln wieder aufgenommen werden,
die von den Anderungen des EPU 2000 nicht betroffen sind.

157. Das Amt zahlt verschiedene allgemeine Kriterien auf, um die Regel zu erlautern.

158. DE: Wir stimmen UK zu und schlief3en uns hinsichtlich der Gbrigen Regeln dem
Amt an.

Regel 136 (1)
("Wiedereinsetzung")

159.  epi: Art. 87 (1) EPU und Art. 112a (4) EPU: Die Begriindung fiir die gekiirzten
Fristen ist nicht berzeugend.

160. Das Amt nimmt die Bemerkung zur Kenntnis.

Regel 158

("Das Europaische Patentamt als Internationale Recherchenbehdrde
oder als mit der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde")

161. epi: Die drei Mitglieder scheinen nicht die nach Art. 6 EMRK erforderliche
Unparteilichkeit zu besitzen.

Regel 163
("Prufung bestimmter Formerfordernisse
durch das Europaische Patentamt")

162. epi: Die Frist in R. 163 (4) ist zu lang, wenn R. 163 (4) zur Anwendung von
R. 163 (5) fuhrt. Folgende Formulierung ist einzufiigen: "und gegebenenfalls den
Erfordernissen des Artikels 133 Absatz 2 zu entsprechen und einen zugelassenen
Vertreter zu bestellen".

163. Amt: Unsere Vorgehensweise entspricht dem Vorschlag des epi. In der Praxis
wurden alle angesprochenen Punkte in einer Mitteilung behandelt.

164. Der Ausschuss nahm CA/PL 17/06 Add. 1 zur Kenntnis.
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165. Er gab vorbehaltlich einer von der turkischen Delegation angeregten redaktio-
nellen Anderung in Regel 154 eine einstimmige positive Stellungnahme zu
CA/PL 22/06 ab (anwesend: 29; dafir: 29).

166. Der Ausschuss gab eine einstimmige positive Stellungnahme zu CA/PL 17/06 ab
(anwesend: 29; dafir: 29) und beendete damit seine inhaltliche Erorterung der
Ausfuhrungsordnung zum EPU 2000.

167. Der Ausschuss kam uberein, sich in seiner Sitzung im November 200_@3 noch
einmal zu einer letzten Prufung mit der Ausfuhrungsordnung zum EPU 2000 zu
befassen.

8. Anderung der Gebiihrenordnung im Hinblick auf das EPU 2000 (CA/F 13/06) |

168. Das Amt fiihrte in das Dokument ein.

) Artikel 2 (12)
("Im Ubereinkommen und seiner Ausfilhrungsordnung
vorgesehene Gebiihren")

169. Der Vertreter des epi flihrte aus, dass bei einer Haufung von Erfordernissen wie
der Vorlage einer Verfahrensunterlage und der Entrichtung einer Gebuhr die
Weiterbehandlungsgebuhr moglicherweise zweimal gezahlt werden musse. Es sei
ungerecht, Anmelder doppelt flr etwas zu bestrafen, was im Grunde nur ein
Fehler sei. Mangels vorgedruckter Formblatter seien Fehler wahrscheinlich. Das
epi bat das Amt um Bestatigung, dass die maximale Gebuhr in den genannten
Fallen 210 EUR betrage.

170. Das Amt erklarte, es konne die kinftige Praxis im Amt nicht bestatigen, werde
aber sicherstellen, dass die doppelte Entrichtung von Gebuhren vermieden werde.
Wenn ein Anmelder vergesse, einen schriftlichen Prifungsantrag einzureichen
und gleichzeitig die Gebuhr verspatet entrichte, wirden nicht zusatzlich zu den
50 % der betreffenden Gebuhr die 210 EUR fallig.

171. Das epi beantragte eine entsprechende Anderung im Wortlaut des Artikels 2 (12).
Es bat das Amt, den Fall, dass weder eine Gebuhr entrichtet noch ein schriftlicher
Prifungsantrag eingereicht wurde, erneut zu prufen.

172. Der Vorsitzende merkte an, dass dies eine redaktionelle Frage fur das Amt sei.

Artikel 14 (2) ("GebuhrenermaRigung")

173. Das Amt stimmte den Bemerkungen der Personalvertreter zu Artikel 14 (2) zu. Es
ware logischer, in der dort beschriebenen Situation eine Erstattung anstelle einer
Ermafigung zu gewahren. Ein entsprechender Vorschlag des Amts sei jedoch im
SACEPO nicht auf Zustimmung gestol3en. Die praktischen Auswirkungen der
Bestimmung seien begrenzt. Das Amt werde seine Praxis fiir das EPU 2000 nicht
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174.

andern, kdénne aber spater auf diesen Punkt zurickkommen. Die GebO sei ebenso
wie die Finanzordnung der Europaischen Patentorganisation nicht Teil des EPU
und konne durch Beschluss des Verwaltungsrats geandert werden.

Der Ausschuss gab eine einstimmige positive Stellungnahme zu CA/F 13/06 ab
(anwesend: 28; daflr: 28).

Vorgeschlagene Anderungen der Verfahrensordnung der GroRen
Beschwerdekammer (VOGBK), die die GroBe Beschwerdekammer gemaf
Regel 11 (2) EPU zu beschlieBen gedenkt (CA/PL 21/06)

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

Der Vizeprasident GD 3 fuhrte in das Dokument ein.

Artikel 2
("Geschaftsverteilung und Besetzung")

Die Personalvertreter winschten eine Anpassung dieses Artikels an die Regel 13.
Der Artikel 2 (1) VOGBK sollte sich deshalb auf Artikel 22 (1) a) - ¢) EPU anstatt
auf Artikel 112 und 112a EPU beziehen.

Der Vertreter des epi warf die Frage auf, ob Artikel 2 (2) VOGBK im Einklang mit
Artikel 6 der Europaischen Menschenrechtskonvention stehe. Mit dem Geschafts-
verteilungsplan solle sichergestellt werden, dass die Zusammensetzung der
Kammer automatisch erfolge.

Der Vizeprasident GD 3 erlauterte, dass der Geschaftsverteilungsplan von der
gesamten GrofRen Beschwerdekammer und nicht nur von deren Vorsitzenden
verabschiedet werde. Das Verfahren sei tatsachlich fast automatisch. Der
Vorsitzende sei durch die Bestimmungen des Plans gebunden. Diese Art von
System werde haufig in Gerichten benutzt.

Die Delegationen schlossen sich dem Vorschlag des epi nicht an.

Der Vertreter des epi war mit den Erlauterungen des Vizeprasidenten GD 3
zufrieden.

Artikel 4
("AusschlieBung und Ablehnung")

Die Personalvertreter wiesen auf einen Druckfehler in Artikel 4 (1) VOGBK hin.
Artikel 5 ("Berichterstatter")

Auf eine Frage der franzosischen Delegation antwortete das Amt, dass der
Berichterstatter in typischen Fallen, in denen ein Kammermitglied ersetzt werden
musse, wie z. B. bei Krankheit, ausgetauscht werde.
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183. Der Vertreter des epi war der Meinung, man kénne Klarheit gewinnen, indem man
die Formulierung "shall generally go on to be the rapporteur" ersetze durch "is
generally the rapporteur". Der Begriff "shall" driicke eine Verpflichtung aus,
wahrend "is generally" mogliche Ausnahmen impliziere.

184. Die Delegationen unterstutzten den Vorschlag des epi nicht.
Artikel 6 ("Geschaftsstelle™)

185. Die deutsche Delegation wies darauf hin, dass der Begriff "Niederschrift" in
Artikel 6 (3) in Regel 124 unverandert geblieben sei. Der Begriff solle durchgangig
verwendet werden.

186. Der Vizeprasident GD 3 stimmte dem zu.

) Artikel 7
("Anderung in der Zusammensetzung der Kammer")

187. In Erwiderung auf eine Frage der franzésischen Delegation zu Artikel 7 (2) erklarte
der Vizeprasident GD 3, dass es unter den dort beschriebenen Umstanden nicht
erforderlich sei, die mindliche Verhandlung eigens zu beantragen.

188. Die franzosische Delegation war mit dieser Erklarung zufrieden.

Artikel 14 (3)
("Mundliche Verhandlungen")

189. Der Vertreter des epi gab zu bedenken, dass aus der Formulierung "die der
Kammer so schnell wie mdglich mitzuteilen haben" nicht klar werde, wozu die
Kammer diese Information verwenden werde. Es sei auch unbefriedigend, dass
fur die Mitteilung an die Kammer keine Frist festgelegt werde. Eine einmonatige
Frist ab Zustellung eines Antrags auf Terminanderung an die anderen mitwir-
kungsberechtigten Beteiligten sei anzusetzen. Zusatzlich sollte die Formulierung
"mit dieser Information verfahrt die Kammer nach ihrem Ermessen" hinzugeflgt
werden.

190. Der Vizeprasident GD 3 flhrte aus, dass der verwendete Wortlaut nicht neu sei.
Bisher seien daraus keine Probleme entstanden. Eine Frist von einem Monat sei
nicht effizient, da sie das Verfahren zu verlangern drohe. Der ganze Satz kénne
gestrichen werden, doch solle er am besten unverandert bleiben, da er in der
Praxis gut funktioniere. Der Begriff "einverstanden" in der Formulierung "ob sie
damit einverstanden sind" impliziere keine bindende Verpflichtung. Es sei einfach
eine praktische Angabe, ob ein vorgeschlagener Ersatztermin passend sei.

191. Der Vorsitzende bemerkte, dass die betreffende Bestimmung einen Fall regle, in
dem die Kammer ein Ermessen ausube. Flexibilitat sei zu Recht nétig.
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192. Die Delegationen schlossen sich dem Vorschlag des epi nicht an.

193. Der Ausschuss gab eine einstimmige positive Stellungnahme zu CA/PL 21/06 ab
(anwesend: 29; daflr: 29).

10. Sonstiges

194. Der Ausschuss kam aberein, seine 31. Sitzung am 2. November 2006 in Minchen
abzuhalten.

195. Er nahm den Antrag der deutschen Delegation zur Kenntnis, das Thema "SPLT" in
die Tagesordnung flr diese Sitzung aufzunehmen.

Der Ausschuss "Patentrecht" hat das Protokoll in der in diesem Dokument enthaltenen
Fassung am 7. Mai 2007 genehmigt.

Munchen, den 7. Mai 2007 Fur den Ausschuss "Patentrecht"
Der Vorsitzende

R /%2

Mihaly FICSOR
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2. Zwischenstaatliche Organisationen - Inter-Governmental Organisations -
Organisations intergouvernementales

World Intellectual Property Organization
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO/OMPI)

Mr Philippe BAECHTOLD Head, Patent Law Section, Industrial
Property Law Division

Europiaische Gemeinschaft /| European Community / Communauté européenne

Europaische Kommission
European Commission
Commission européenne

Mr Alfonso CALLES SANCHEZ Seconded national expert
Industrial property

3. Nichstaatliche Organisationen - Non-Governmental Organisations -
Organisations non-gouvernementales

Institut der beim Europaischen Patentamt zugelassenen Vertreter
Institute of Professional Representatives before the EPO
Institut des mandataires aqgréés prés I’Office européen des brevets

Mr Chris MERCER President,
epi
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Mr Edward LYNDON-STANFORD

Frau Gabriele LEIRLER-GERSTL

Mr Francis LEYDER

Chairman of the Harmonisation Committee
and governor of the EPC 2000 sub-group of

EPPC

Patentanwaltin

Committee Chairman

Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe-

Union des Confédérations de I'lndustrie et des Employeurs d'Europe

Mr Jacques COMBEAU

Member of UNICE's working group on
"Patents"

EUROPAISCHES PATENTAMT - EUROPEAN PATENT OFFICE -

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Herr Rolf-Peter SPIEGEL

Mr Fernand EIDEN
Herr Gerhard WEIDMANN
Mr Helge RASMUSSEN

Mr Peter WATCHORN

Herr Peter MESSERLI
Frau Sabine DEMANGUE
Herr Richard MENAPACE
Mr Franco BENUSSI

Mr Albert NUSS

Mr Christos DIMOPOULOS
Frau Brigitte GUNZEL
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Mr Wim VAN DER EIJK
Herr Ingwer KOCH
Herr Robert CRAMER
Frau Doris THUMS
Herr Wilhelm UNGLER
Herr Eugen STOHR

DG 5

M. Jean-Frangois LEBESNERAIS

Mme Sylvie STROBEL

Frau Veronika SADLONOVA

Herr Ulrich JOOS

Ms Lise DYBDAHL

Mme Annie DECROIX
M. Camille BOGLIOLO
Frau Martina BLASI
Frau Sofia FERNANDEZ
Ms Helen FINERON
Herr Sten HARCK

Herr Panagiotis RIGOPOULOS

Mme Fabienne GAUYE
Herr Ulrich JOOS
M. Reinoud HESPER

PERSONALAUSSCHUSS - STAFF COMMITTEE - COMITE DU PERSONNEL

Mr Mattias TILLGREN
Herr Luis RODRIGUEZ

M. Yves GRANDJEAN
Frau Cornelia UMBACH
Frau Anna KLAMINSKA
Mme Katrin NIEKERKEN
Ms Nuala QUINLAN
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Staff Committee Munich
Personalvertreter Den Haag

SEKRETARIAT - SECRETARIAT
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