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Die 31. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" fand am 2. November 2006 unter dem
Vorsitz von Herrn Mihaly FICSOR (HU) in Minchen statt. Der Vorsitzende begrufite die
Teilnehmer (die Teilnehmerliste ist in Anlage 1 enthalten) und insbesondere die neuen
Mitglieder verschiedener Delegationen, namlich Frau Brigitte Spiegeler (NL), Frau
Raquel Sampedro Calle (ES) und Frau Despoina Spanou (GR).

1.

Genehmigung der Tagesordnung (CA/PL 27/06 rev. 1)

1.

Der Ausschuss genehmigte die in CA/PL 27/06 rev. 1 enthaltene Tagesordnung.

Gemal Artikel 9 (5) der Geschaftsordnung des Verwaltungsrats, die auf den
Ausschuss entsprechend anzuwenden ist, beschloss der Ausschuss, die verspatet
eingegangenen Dokumente CA/PL 29/06 Add. 1 und CA/PL 30/06 e auf der
Tagesordnung zu belassen.

Anderung der Ausfithrungsordnung zum EPU 2000
(CA/PL 29/06 + Add. 1 + CA/PL 30/06 e)

Der Vorsitzende erinnerte die Delegationen daran, dass die Hauptaufgabe zum
jetzigen Zeitpunkt darin bestehe, eine aktualisierte Fassung der Ausfuhrungsord-
nung rechtzeitig zum Inkrafttreten des Europaischen Patentibereinkommens 2000
(EPU) vorzulegen. Dies bedeute nicht, dass die neue Ausfliihrungsordnung nach
ihrem Inkrafttreten nicht mehr geandert werden kénne. Der Zweck der 31. Sitzung
des Ausschusses liege darin, sicherzustellen, dass CA/PL 29/06 genau den
Ergebnissen entspreche, die in der 30. Sitzung des Ausschusses erzielt worden
seien, als die inhaltlichen Beratungen grundsatzlich fur abgeschlossen erklart
wurden. Weitere Anderungswiinsche zum Inhalt des Entwurfs der Ausfiihrungs-
ordnung mussten vom Ausschuss beflrwortet werden. Dieser sei kein Redaktions-
ausschuss und solle daher auch nicht als solcher agieren.

Das Amt gab eine Einfuhrung in CA/PL 29/06 + Add. 1 und in das in Anlage 2
enthaltene "Non-Paper".

Die folgenden Verweise auf Artikel oder Regeln beziehen sich auf die Artikel und
Regeln der revidierten Fassungen der Ausfiihrungsordnung, des EPU 2000 bzw.
der Gebuhrenordnung.

Der Ausschuss gab eine positive Stellungnahme zu den Anderungen folgender
Regeln ab:

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

Auf eine Frage der belgischen Delegation bestatigte das Amt, dass es im Amt seit
langem gangige Praxis sei, im Recherchen-, Prufungs- und Einspruchsverfahren
sogenannte "Formalsachbearbeiter" mit den formalen Aspekten von Anmeldungen
zu betrauen. Die Anderung der Regel 11 (3) diene lediglich dazu, diese Praxis auf
eine formale rechtliche Grundlage zu stellen.

CA/PL PV 31d 1/29

071340012




REGEL 1
("Schriftliches Verfahren")

5. Das Amt schlug vor, die Worte "oder auf einem Bildschirm" zu streichen. Hier
habe es sich von den Argumenten der Personalvertretung und des epi Uber-
zeugen lassen. In der Praxis mussten dreidimensionale Bilder ausgedruckt und
auf Papier Uberpruft werden, was fur Fachleute auch kein Problem sei. Um
dreidimensionale Bilder auf einem Bildschirm zu bewegen, bedlrfe es einer
speziellen Technologie. Diese erfordere den Einsatz besonderer Hard- und
Software, die weder das Amt noch die Anwalte besallen.

6. Die schwedische Delegation aulderte sich besorgt dartber, dass der neue Wortlaut
eine obligatorische Einreichung in Papierform impliziere. Das Amt antwortete,
dass dies mit Sicherheit nicht der Fall sei. Auf Ersuchen der schwedischen Dele-
gation bestatigte es, dass es sicherstellen werde, dass der Hintergrund dieser
Regel in den Richtlinien fur die Prafung umfassend erlautert werde. Daruber
hinaus werde es die Nutzer auch mittels entsprechender Prasentationen,
telefonischer Auskunfte, E-Mail o. a. informieren.

7. Der Vorsitzende erklarte, dass mit dem vorgeschlagenen Wortlaut Unterlagen
ausgeschlossen werden sollten, die sich nur am Bildschirm einsehen lieRen. Es
solle sichergestellt werden, dass Unterlagen grundsatzlich auf Papier reproduziert
werden konnten. Dies bedeute jedoch nicht, dass sie auf Papier eingereicht
werden mussten.

8. Die rumanische Delegation bemerkte, sie sei kompromissbereit, hatte es aber
vorgezogen, wenn die Worte "auf Papier oder auf einem Bildschirm" ganz
gestrichen worden waren. Aulierdem biete der neue Wortlaut nicht genugend
Spielraum, um kanftigen technologischen Entwicklungen Rechnung tragen zu
konnen. AbschlieRend wies sie darauf hin, dass ihre Anmerkungen aus der letzten
Sitzung in CA/PL 30/06 nicht korrekt wiedergegeben seien. Die Begriffe "oder auf
einem Bildschirm" habe sie als nicht hinnehmbar erachtet.

9. Der Vorsitzende erinnerte daran, dass die Ausfuihrungsordnung zu einem spateren
Zeitpunkt wieder geandert werden konne, wenn dies in Anbetracht technolo-
gischer Fortschritte fur notwendig erachtet werde.

REGEL 33 (6)
("Zugang zu biologischem Material)

10. Das Amt schlug vor, dass die Regel 33 (6) im Interesse der Koharenz einen
Verweis auf die Regel 34 enthalten solle.
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REGEL 34
("Erneute Hinterlegung von biologischem Material")

11. Das Amt regte an, eine Formulierung zu verwenden, die mit Artikel 14 (1) der EU-
Richtlinie 98/44/EG Uber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen
vereinbar sei.

12. Das epi stellte fest, dass der Begriff "Hinterlegungsstelle” erstmals in
Regel 31 (1) a) vorkomme; daher sei dort eine entsprechende Anderung
vorzunehmen. Das Amt stimmte diesem Vorschlag zu.

REGEL 78 (1)
("Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers")

13. Das Amt sprach sich dafur aus, einen Verweis auf Regel 14 Absatze 2 bis 4
aufzunehmen. Die Regel 14 (4) betreffe Fristen, die durch eine Aussetzung des
Verfahrens gehemmt wiirden. Durch die Anderung wiirden die rechtlichen Folgen
einer Aussetzung des Einspruchsverfahrens konkretisiert.

REGEL 109 (3)
("Verfahren bei Antragen auf Uberpriifung")

14. Das epi schlug die Streichung der Worte "as filed" in der englischen Fassung vor.
Die Regeln 108 (1) und (2) betrafen die Beseitigung von Mangeln eingereichter
Antrage. Die endgultige Fassung eines Antrags kdnne daher mdglicherweise von
der urspriinglich eingereichten Fassung ("as filed") abweichen. Im Ubrigen sei in
der deutschen Fassung der Regel 109 (3) eine dem englischen "as filed" ent-
sprechende Formulierung gar nicht enthalten.

15. Das Amt fuhrte aus, dass sich die Regel 109 (3) auf die Anfangsphase des Ver-
fahrens beziehe, wo die mit drei Mitgliedern besetzte Grol3e Beschwerdekammer
prife, ob ein Antrag auf Uberpriifung offensichtlich unzuléssig oder unbegriindet
sei. Diese Prufung erfolge innerhalb eines eng gesteckten Zeitrahmens und auf
der Grundlage der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen. Das Amt stimme der
Streichung der Worte "as filed" zu, da dies auch der vom Verwaltungsrat im Jahr
2002 angenommenen Fassung der Ausfuhrungsordnung entspreche. In den
betreffenden Erlauterungen sei dargelegt, dass diese Entscheidung des aus drei
Personen bestehenden Organs auf der Grundlage der gemal Artikel 112a (4)
eingereichten Beweismittel und Grunde zu erfolgen habe, d. h. auf der Grundlage
all dessen, was innerhalb der Frist fiir den Antrag auf Uberprifung vorgelegt
werde. Dieser Wortlaut wirde auch damit Ubereinstimmen, wie die Grol3e
Beschwerdekammer in der 30. Sitzung des Ausschusses die Anderungen der
Verfahrensordnung der Grol3en Beschwerdekammer ausgelegt habe. Es lage im
Ermessen der Grolden Beschwerdekammer, nicht fristgerecht gemachte Eingaben
als Bestandteile des Antrags auf Uberpriifung anzuerkennen.
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16.

17.

18.

19.

20.

REGEL 123 (1)
("Beweissicherung")

Das epi war der Meinung, dass die englische Wiedergabe des franzdsischen
"mesure d'instruction" ("hear oral evidence or conduct inspections") im Vergleich
zur franzdsischen und zur deutschen Formulierung zu eng gefasst sei.

Das Amt erwiderte, dass dieser Teil der Regel bisher noch nie angewandt worden
sei. Es erlauterte das Konzept der Beweissicherung, das alle Arten von Beweis-
mitteln zulasse und impliziere, dass die Beweisaufnahme zur Beweissicherung flr
den weiteren Verlauf des Verfahrens erfolge.

Der Ausschuss einigte sich darauf, dass die englische Fassung der Regel 123 (1)
an den franzdsischen und den deutschen Wortlaut angepasst werden solle.

Der Vorsitzende merkte an, dass es bei der Wahl der Formulierungen fur die
betreffenden Sicherungsmalinahmen hilfreich sein konnte, die EU-Richtlinie zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zu Rate zu ziehen.

Das epi wies darauf hin, dass der franzosische Begriff "mesure d'instruction”
weiter gefasst sei als der deutsche. Hier habe man es offensichtlich mit
unterschiedlichen Rechtskulturen zu tun.

Zu folgenden Regeln wurden Anderungen vorgeschlagen, die vom Ausschuss
aber nicht befiuirwortet wurden:

REGEL 30 (3)

("Erfordernisse europaischer Patentanmeldungen betreffend Nucleotid- und

21.

Aminosauresequenzen")

Das epi aullerte die Meinung, dass hier eine unangemessen harte Sanktion
vorgesehen sei. Es sei nicht ersichtlich, warum jedes in der Anmeldung erwahnte
Sequenzprotokoll eingereicht werden musse und weshalb ein Sequenzprotokoll
nach der Einreichung nicht geldéscht werden kdnne. Das epi aulerte aulerdem
Bedenken, ob diese Bestimmung mit dem PLT vereinbar sei.
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22. Das Amt erklarte, dass diese Regel den Regeln 13ter und 5 (2) PCT entspreche.
Vollstandige und rechtzeitig vorliegende Sequenzprotokolle seien fur einen
angemessenen und rechtzeitig vorliegenden europaischen Recherchenbericht
erforderlich. Eine Anmeldung konne geandert werden, sobald der Recherchen-
bericht erstellt worden sei. Das Amt empfahl, nicht benotigte Sequenzprotokolle
nicht in die Offenbarung aufzunehmen. AbschlieRend wies es darauf hin, dass
auch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt werden kénne.

23. Die britische Delegation machte in einer einleitenden Bemerkung geltend, dass die
Regel 13ter PCT bei ahnlicher Sachlage keine Zurickweisung der Anmeldung
vorsehe. Bei der verspateten Einreichung von Sequenzprotokollen scheine es sich
doch eher um einen formalen als um einen sachlichen Mangel zu handeln.

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

24. Die britische Delegation erklarte, dass nach wie vor nicht ersichtlich sei, was
geschehe, wenn die Beschreibung eine Bezugnahme auf einen Teil einer
Zeichnung enthalte, der in der Zeichnung fehle. Sie frage sich, ob in diesem Fall
die ganze Zeichnung als nicht eingereicht gelte.

25. Das Amt erlauterte, dass die Formulierung "fehlende Teile von Zeichnungen" in
Regel 56 (1) bewusst vermieden worden sei, da das Amt eine Verpflichtung
seinerseits ablehne, die eingereichten Zeichnungen auf Vollstandigkeit zu prufen.
Eine solche Formulierung sei in Regel 56 auch an anderer Stelle nicht enthalten:
Anmelder konnten nicht Teile von Zeichnungen als fehlende Teile nachreichen,
sondern mussten stets die vollstandige Zeichnung einreichen. Enthalte eine
Anmeldung eine Bezugnahme auf eine vollstandige Zeichnung, die nicht einge-
reicht worden sei, so werde diese Bezugnahme gestrichen. Bei teilweise einge-
reichten Zeichnungen werde jedoch ublicherweise nicht so verfahren; Bezugnah-
men darauf durften in der Regel verbleiben. Mit dieser Erklarung war die britische
Delegation zufrieden.

26. Das epi schlug vor, in Regel 56 (4) b) das Wort "formale" vor dem Wort "Bezug-
nahmen" einzufugen. Damit werde sichergestellt, dass andere Bezugnahmen im
Text verblieben.

27. Das Amt antwortete, dass die betreffende Formulierung aus der derzeitigen
Regel 43 Gbernommen worden sei.
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28. Der Vorsitzende warnte davor, neue Konzepte in die Ausfihrungsordnung
aufzunehmen. Er bezweifle, dass die Ausfuhrungsordnung zwischen formalen und
anderen Bezugnahmen unterscheide.

29. Das Amt pflichtete dem Vorsitzenden bei und schlug vor, diese Frage auf der
Ebene der Richtlinien fur die Prifung zu behandeln.

30. Auf Wunsch des Vorsitzenden bestatigte das Amt, dass es den Ausschuss Uber
die Fortschritte bei den Prifungsrichtlinien auf dem Laufenden halten werde.
Diese wurden wie Ublich nach Konsultation einer Arbeitsgruppe, in der unter
anderem das epi und die UNICE vertreten seien, vom Prasidenten erlassen.

31. Das epi sprach sich daflur aus, ein Komma in der englischen Fassung der
Regel 56 (1) zu streichen, die dann "parts of the description or drawings" laute.
Damit sei sichergestellt, dass Regel 56 auf Teile von Zeichnungen wie auch auf
Zeichnungen Anwendung finde.

32. Die britische Delegation wandte sich gegen diesen Vorschlag.

33. Die deutsche Delegation pflichtete den in CA/PL 30/06 enthaltenen Anmerkungen
des epi zu Regel 56 (3) bei.

34. Daraufhin zog das epi seine Anmerkungen zurUck.

35. Das Amt erklarte, dass die Regel 56 den Tag, der als Anmeldetag gelten solle,
sowie den Inhalt der Anmeldung am Anmeldetag festlege. Daher bestehe keine
Notwendigkeit, die Formulierung zu andern.

36. Die deutsche Delegation gab sich vorerst mit dieser Erklarung zufrieden.

REGEL 68
("Form der Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldungen und
europadischen Recherchenberichte")

37. Das epi erklarte, dass vorzugsweise auch fehlende Teile einer Anmeldung
veroffentlicht werden sollten. Zumindest jedoch solle in der Veroffentlichung der
Anmeldung auf die fehlenden Teile hingewiesen werden.

38. Das Amt bestatigte, dass nachgereichte fehlende Teile als Bestandteil der
ursprunglich eingereichten Anmeldung angesehen und veréffentlicht wirden. Es
werde Uber die Anmerkung des epi nachdenken.
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

REGEL 146
("Auskunft aus den Akten")

Das epi schlug vor, "jedoch" durch "alternativ" zu ersetzen.

Das Amt raumte ein, dass es sich bei der Akteneinsicht um eine Alternative zur
Erteilung von Auskunften aus den Akten durch das Amt handle. Wahrend aber fur
die Auskunft aus den Akten eine Verwaltungsgebuhr erhoben werde, sei dies bei
der Akteneinsicht nicht der Fall. Daher erscheine es stimmiger, das Wort "jedoch"
zu verwenden.

Neue REGEL 156a

Das epi wies darauf hin, dass ein erfolgreicher Antrag auf Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nach Artikel 122 EPU und ein erfolgreicher Antrag auf
Uberpriifung nach Artikel 112a EPU méglicherweise nicht zu den gewiinschten
Ergebnissen fuhrten, wenn der drohende Eintritt eines Rechtverlusts durch die
Nichtzahlung von Jahresgebuhren bedingt sei. In der Mehrheit der Staaten sehe
das nationale Recht keine Moglichkeit vor, fur widerrufene Patente oder wahrend
der Dauer eines Rechtsverlusts Jahresgebuhren zu entrichten. Mit einer neuen
Regel 156a solle die Moglichkeit geschaffen werden, in diesen Fallen Jahres-
gebuhren zu zahlen.

Der Vorsitzende bezweifelte, ob diese Thematik, die in den Zustandigkeitsbereich
der nationalen Gesetzgebung falle, in der Ausfiihrungsordnung behandelt werden
konne.

Das Amt stimmte ihm zu. Diese Frage sei wichtig, aber nicht neu. Ein erteiltes
europaisches Patent unterliege dem jeweiligen nationalen Recht. Das EPU
enthalte keine Bestimmung der vorgeschlagenen Art, sodass es fraglich sei, ob
eine solche Bestimmung auf der Ebene der Ausfuhrungsordnung eingefluhrt
werden kdnne. Die Delegationen seien zunachst aufgerufen, abzuklaren, wie ihre
einschlagige nationale Rechtslage und Praxis aussahen.

Der Vorsitzende war der Meinung, dass in dieser Frage eine Vergleichsstudie
sinnvoll ware.

Der Ausschuss nahm CA/PL 29/06 Add. 1 und CA/PL 30/06 e zur Kenntnis.
Weiterhin nahm er das in Anlage 2 enthaltene "Non-Paper" des Amts sowie die
beiden "Non-Papers" des epi zur Kenntnis, die den franzdsischen und den
englischen Wortlaut des Entwurfs der Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000
betrafen.
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46. Auf Anregung des Vorsitzenden beauftragte der Ausschuss das Amt mit der
Uberprifung, ob eine Reihe weiterer redaktioneller Vorschlage, die vom epi
vorgebracht wurden und moglicherweise noch von verschiedenen Delegationen
geaulert wurden, in die endgultige Fassung der Ausfihrungsordnung zum
EPU 2000 eingehen sollten. Delegationen, in denen Muttersprachler von Amts-
sprachen vertreten sind, wurde aufgerufen, dem Amt innerhalb einiger Tage nach
dem Ende der Sitzung ihre Stellungnahmen zu den "Non-Papers" des epi vorzu-
legen. Das Amt konne das epi zwar nicht in den Redaktionsausschuss einbe-
ziehen, bemiuhe sich aber nach Kraften, noch offene Punkte im bilateralen
Gesprach mit dem epi zu erortern. Dieser Vorgehensweise stimmte der
Ausschuss zu.

47. Der Ausschuss gab eine einstimmige positive Stellungnahme zu CA/PL 29/06
einschlieBlich der in der Sitzung vom Amt vorgeschlagenen Anderungen ab
(anwesend: 27; dafur: 27).

3. EPU 2000 - Anderung der Gebiihrenordnung (GebO) (CA/113/06)

48. Das Amt gab eine Einfihrung in das Dokument CA/113/06, das dem Ausschuss
"Patentrecht" zu seiner 30. Sitzung sowie dem Haushalts- und Finanzausschuss
zu seiner 89. Sitzung als CA/F 13/06 vorgelegt worden war. Beide Ausschuisse
hatten das Dokument einstimmig befurwortet. Artikel 14 (1) GebO sei aufgrund
einer Anderung der Regel 6 (3) EPU nochmals Uberarbeitet worden. Des Weiteren
gehe aus dem revidierten Artikel 2 (3) des Beschlussentwurfs zur Anderung der
Gebuhrenordnung nun klar hervor, dass flir die vor dem Inkrafttreten der neuen
Gebuhrenordnung vorgenommenen Zahlungen noch die bestehende Gebuhren-
ordnung gelte.

49. Das epi nahm zu Artikel 2 (12) der Gebuhrenordnung Stellung. In einigen Fallen,
in denen mehrere Erfordernisse zu erflillen seien, so z. B. die Einreichung einer
Verfahrensunterlage und die Entrichtung einer Gebuhr, miusse die Weiterbehand-
lungsgebuhr doppelt gezahlt werden. Es sei ungerecht, einen Anmelder doppelt
fur etwas zu sanktionieren, was im Wesentlichen ein einziges Versaumnis sei. Da
dem Anmelder keine vorgedruckten Formblatter oder schriftlichen Antragsformu-
lare zugesandt wurden, seien Fluchtigkeitsfehler sehr wahrscheinlich. Als Weiter-
behandlungsgebuhr sollten dann entweder 50 % der betreffenden Gebuhr oder
210 EUR erhoben werden, je nachdem, welcher Betrag hoher sei.

50. Das Amt erklarte, dass es bereits eine allgemeine Bestimmung zu Mehrfach-
gebuhren gebe. Die vom epi vorgebrachte Frage sei fur PCT-Anmeldungen beim
Eintritt in die nationale Phase in der Praxis nicht relevant. Im Falle einer Weiter-
behandlungsgebuhr nach verspateter Einreichung eines Sequenzprotokolls sei es
jedoch denkbar, dass eine Gebuhr von 210 EUR plus 50 % der Gebuhr fur die
verspatete Einreichung, d. h. 100 EUR, erhoben werde. Obwohl sich der
Haushalts- und Finanzausschuss zu dieser Frage nicht geaul3ert habe, kénne der
Verwaltungsrat die Angelegenheit erortern, wenn er dies wunsche. Allerdings sei
es nun zu spat, um den Haushalts- und Finanzausschuss noch einmal zu
befragen.
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51. Der Vorsitzende merkte an, dass sich die Stellungnahme des epi auf eine
Bestimmung der GebO beziehe, die von der Anderung der Ausfiihrungsordnung
nicht betroffen sei. Das Thema werde vermutlich als "A-Punkt" auf der Tages-
ordnung der Ratstagung im Dezember 2006 stehen. Der Ausschuss konne das
Thema nicht nochmals zur Debatte stellen.

52. Der Ausschuss nahm CA/113/06 sowie die Bemerkungen des epi zur Kenntnis.
4. Fragen zum SPLT
53. Der Ausschuss kam uberein, Beobachterdelegationen nicht von der Besprechung

der Fragen zum SPLT auszuschlief3en.
54. Der Vorsitzende gab eine Einfuhrung in das Thema.

55. Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe | (Gruppe B+), Frau Anne REJNHOLD
JORGENSEN (DK), bezeichnete die Sitzung der Gruppe B+ am 24. September
2006 in Genf als einen historischen Durchbruch. Auf Nachfragen des Amts teilte
sie mit, dass am folgenden Tag ein neuer ausformulierter Textentwurf an alle
Mitglieder der Arbeitsgruppe | verteilt werde. Dann erlauterte sie, dass die
Formulierung "keine Bestimmung zur experimentellen Nutzung" bzw. "zur
geheimen ... Vorbenutzung" im Vorschlag der Vorsitzenden bedeute, dass es den
SPLT-Unterzeichnerstaaten nicht erlaubt ware, Vorschriften zu diesen Fragen zu
erlassen. Als einzige Punkte dieses Vorschlags seien die "geheime Vorveroffent-
lichung" und die "Verhinderung der Selbstkollision" aller Wahrscheinlichkeit nach
noch nicht entscheidungsreif. In jedem Falle gelte das Konsensprinzip, d. h. das
Gesamtpaket misse genehmigt werden. Es sei bedauerlich, dass Europa nicht in
der Lage sei, sich auf einen gemeinsamen Standpunkt zur Neuheitsschonfrist zu
verstandigen. Es ware aulRerdem bedauerlich, wenn Europa das Mandat, das es
dem Prasidenten des Europaischen Patentamts im Bereich der dreiseitigen
Zusammenarbeit erteilt habe, nicht auf SPLT-Fragen erweitern kénnte. Es sei
offensichtlich, dass sich die SPLT-Verhandlungspartner weiterhin voll and ganz
der Fortflihrung des Harmonisierungprozesses verpflichtet fuhlten.

56. Die finnische Delegation, deren Land im zweiten Halbjahr 2006 die EU-Rats-
prasidentschaft innehat, berichtete tber die Sitzung der Arbeitsgruppe des Rats
der EU vom 27. Oktober 2006. Die EU sei bei ihrem gemeinsamen Standpunkt zur
Neuheitsschonfrist geblieben. Auf Ersuchen des Amts bestatigte die finnische
Delegation, dass die EU nur zur Neuheitsschonfrist einen gemeinsamen Stand-
punkt vertrete. Zu anderen Fragen des SPLT-Pakets habe sie sich nicht um
gemeinsame Positionen bemuht. Bedauerlicherweise gingen die Meinungen
auseinander.

57. Der Vorsitzende erklarte, dass die EU-Position zur Neuheitsschonfrist auf der
Annahme basiere, dass anhangige Anmeldungen innerhalb von 18 Monaten nach
dem Prioritatstag veroffentlicht wirden; die finnische Delegation pflichtete ihm bei.
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58. Die deutsche Delegation war der Meinung, dass es fur die Verhandlungspartner
naturlich schwierig sei, an der Sitzung der Arbeitsgruppe 1 (Gruppe B+) am
20. und 21. November 2006 in Tokyo teilzunehmen und dort lediglich erklaren zu
konnen, Europa habe seinen Standpunkt Uberdacht und werde nicht davon
abricken. Die deutsche Delegation, der anschliel3iend auch die belgische
Delegation zustimmte, nannte vier Bereiche, in denen sie den Vorschlag der
Vorsitzenden nicht akzeptieren kénne: 1. "geheime Vorveréfentlichung" und
"Verhinderung der Selbstkollision" - hier habe sie ein echtes Problem mit dem
Vorschlag und ziehe es vor, die Punkte zunachst zu vertagen; 2. "Erklarungs-
pflicht" - Europa habe in der Vergangenheit angedeutet, dass es in diesem Punkt
flexibel sein kdnnte, und davon solle nun nicht wieder Abstand genommen
werden; 3. Dauer der Neuheitsschonfrist - hier kdnne sie den Vorschlag nicht
akzeptieren; 4. "Rechte Dritter" - hier solle die "europaische Lésung" gewahit
werden. Die Punkte 3 und 4 seien aus verhandlungsstrategischen Grinden
zusammenzufassen. Um zu vermeiden, dass man umsonst an der Sitzung in
Tokyo teilnehme, solle Europa Uberlegen, inwieweit der Vorschlag der Vor-
sitzenden geandert werden musse, und sich dann auf einen neuen Vorschlag
einigen.

59. Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1 bemerkte, dass der nachste SPLT-Entwurf
ein europaisches Modell fur die "Rechte Dritter" enthalten und den Vorbehalten
der deutschen Delegation Rechnung tragen werde.

60. Die britische Delegation war der Ansicht, dass Europa im Gegenzug fur ein
einheitliches Erstanmelderprinzip Zugestandnisse bei der Dauer der Neuheits-
schonfrist machen konne. Flexibilitat bei der Erklarungspflicht konne mehrere
Bedeutungen haben. Wenn ein Anmelder voraussichtlich von einer Neuheits-
schonfrist profitiere, solle er seinen Beitrag leisten. Mit der Erklarungspflicht
erhielten Dritte Rechtssicherheit. Abschlieend unterstutzte die britische Dele-
gation den Vorschlag, vor der Sitzung in Tokyo eine weitere Sitzung zu SPLT-
Fragen abzuhalten.

61. Die belgische Delegation befand, dass die wichtige Frage der Erklarungspflicht,
die mehrere Bedeutungen habe und auch flur die Nutzer von Relevanz sei, noch
weiter erortert werden kdnne und solle.

62. Die franzésische Delegation erklarte, die Neuheitsschonfrist sei Teil des
Gesamtverhandlungspakets. Die Flexibilitatsbereitschaft Europas musse in
Abhangigkeit von den endgultigen Ergebnissen beurteilt werden, die es in den
Verhandlungen erzielen konne. Der Vorschlag der Vorsitzenden bilde eine
Ausgangsbasis, und die Sitzung in Tokyo sei lediglich als ein weiterer Schritt in
den Verhandlungen zu verstehen.

63. Die polnische Delegation betonte, innerhalb des Rahmens, auf den sich die EU-
Delegationen verstandigen wurden, sei sie flexibel, was die "Erklarungspflicht" und
die "geheime Vorveroéffentlichung" angehe. Dasselbe gelte fir die Dauer der
Neuheitsschonfrist, wobei man zunachst eine sechsmonatige Schonfrist anbieten
solle. Die Annahme der Erklarungspflicht solle von der Festlegung eines genauen
Datums abhangig gemacht werden, an dem die Verpflichtungen Dritter einsetzen
warden.
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64.

65.

66.

67.

68.

Das epi aulderte, es sei weiterhin gegen jede Art von Neuheitsschonfrist. Falls
diese jedoch zugestanden wurde, solle eine formliche Erklarung obligatorisch sein,
da Dritte wissen mussten, ob sie sich auf eine Vorveroéffentlichung verlassen
konnten oder nicht.

Der Vorsitzende fasste zusammen, dass sich die Delegationen nicht darlber einig
seien, welche Punkte des Vorschlags der Vorsitzenden Europa nicht akzeptieren
solle. Es sei davor gewarnt worden, von der Sitzung in Tokyo zu viel zu erwarten
oder bei den nichteuropaischen Partnern zu hohe Erwartungen zu wecken. Dies
kénne zu Enttauschung fuhren, was wiederum dem gesamten Harmonisierungs-
prozess abtraglich ware. Es sollten alle Wege genutzt werden, um zu einer
gemeinsamen Position zu gelangen. Er personlich sei der Meinung, dass ein
verlasslicher Verhandlungspartner auch erklaren musse, bei welchen Punkten er
anderer Meinung sei. Die SPLT-Fragen seien miteinander verflochten. Europa
solle fur jedes Zugestandnis, das es mache, im Gegenzug auch einen Nutzen
erzielen. Die Harmonisierung durfe nicht zu einem Selbstzweck werden. Da viel
auf dem Spiel stehe - beispielsweise die gegenseitige Anerkennung -, sei eine
vorsichtige Vorgehensweise geboten. Bei bestimmten Themen bestiinden noch
immer Ungewissheiten, und andere Verhandlungspartner machten ebenfals nur
ungern Zugestandnisse. Der Vorschlag der Vorsitzenden sei als Ausgangsbasis
fur die weitere Arbeit in Genf anerkannt worden. Allerdings konnten und sollten
einzelne Elemente des Pakets in Tokyo diskutiert werden, und diese Diskussionen
durften sich nicht auf redaktionelle Fragen beschranken, selbst auf die Gefahr hin,
die nichteuropaischen Partner zu enttduschen. AbschlieRend bemerkte er, dass
die Definition des Begriffs "Ausgangsbasis fur die weitere Arbeit" moglicherweise
nicht ganz klar sei.

Die belgische Delegation pflichtete der Einschatzung bei, dass eine Harmoni-
sierung um der Harmonisierung willen nicht im Interesse Europas sei. Die in Genf
erzielte Einigung bedeute nicht, dass man Uber bestimmte Punkte nicht nochmals
sprechen kdnne. Das endgtiltige Paket musse der europaischen Industrie dienen
und die im EPU enthaltenen Absicherungen respektieren.

Die niederlandische Delegation hob hervor, dass Europa nach aulien als
zuverlassiger und glaubwurdiger Partner gelten musse. Wenn es sich nicht an die
in Genf vereinbarte Ausgangsbasis halte, habe es gar keinen Sinn, an der Sitzung
in Tokyo Uberhaupt teilzunehmen. Diese Basis solle - wie in Genf vereinbart - als
Ausgangspunkt fur die Verhandlungen dienen. Sie bestehe aus der zwodlfmona-
tigen Neuheitsschonfrist, dem Erstanmelderprinzip und der Abschaffung der
Hilmer-Doktrin. Falls man sich nicht auf die zwoélfmonatige Schonfrist verstandigen
konne, bleibe kein Basispaket mehr ubrig.

Die deutsche Delegation stimmte der Zusammenfassung des Vorsitzenden zu. Es
gebe deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung dessen, was in Genf vereinbart
worden sei. Die EU habe noch nicht zu einer gemeinsamen Position gefunden.
Die nichteuropaischen Partner sollten vorgewarnt werden, um eine gewisse
Enttauschung zu vermeiden.
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69.

70.

71.

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe | betonte, dass die Zeit fir Europa gekommen
sei, sich zu entscheiden. Vielleicht sollten diejenigen Mitgliedstaaten, die keine
Vorbehalte hatten, die Verhandlungen weiterfihren; andernfalls bestehe die
Gefahr, dass man niemals zu einer Einigung komme. Der Vorschlag der
Vorsitzenden sei ein Minimalpaket, und es gebe keinen Reserveplan. Wenn es
Europa nicht gelinge, intern zu einer Einigung zu gelangen, solle es den
Harmonisierungsprozess auf Eis legen. Andernfalls riskiere man, alles zu
verlieren, was man in den letzten dreil3ig Jahren mihsam errungen habe.

Der Ausschuss nahm die mindlichen Sachstandsberichte der Vorsitzenden der
Arbeitsgruppe | (Gruppe B+), Frau Anne Rejnhold Jgrgensen, sowie der
finnischen Delegation zur Kenntnis, deren Land im zweiten Halbjahr 2006 die EU-
Ratsprasidentschaft innehat.

Aulerdem nahm er den Meinungsaustausch tuber SPLT-Fragen zur Kenntnis.

Sonstiges

72.

Der Ausschuss nahm den mundlichen Sachstandsbericht des Amts Uber die
Anderung der Richtlinien fiir die Priifung vor dem Hintergrund der Revision der
Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 zur Kenntnis. Die Richtlinien wiirden im
August/September 2007 in allen drei Sprachen verdffentlicht. Die englische
Fassung, die bis Ende Marz 2007 vorliegen werde, kdnne eventuell schon friher
im Entwurf veréffentlicht werden.

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 /% 0

Mihaly FICSOR
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ANLAGE 2 NON-PAPER DES AMTS FUR DIE 31. SITZUNG DES AUSSCHUSSES IN MUNCHEN

Regel 1
Schriftliches Verfahren

Rule 1
Written proceedings

Régle 1
Procédure écrite

Im schriftlichen Verfahren vor dem Euro-
paischen Patentamt ist das Erfordernis der
Schriftform erflllt, wenn sich der Inhalt der
Unterlagen in lesbarer Form auf Papier
reproduzieren lasst.

In written proceedings before the
European Patent Office, the requirement to
use the written form shall be satisfied if the
content of the documents can be
reproduced in a legible form on paper.

Dans la procédure écrite devant I'Office
européen des brevets, il est satisfait a
I'exigence relative a I'utilisation de la
forme écrite si le contenu des documents

peut étre reproduit lisiblement sur papier.
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Regel 33
Zugang zu biologischem Material

(1) Vom Tag der Veréffentlichung
der europaischen Patentanmeldung an ist
das nach Malkgabe der Regel 31 hinter-
legte biologische Material jedermann und
vor diesem Tag demjenigen, der das
Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128
Absatz 2 hat, auf Antrag zuganglich.
Vorbehaltlich der Regel 32 wird der
Zugang durch Herausgabe einer Probe
des hinterlegten Materials an den
Antragsteller hergestellt.

(2) Die Herausgabe erfolgt nur,
wenn der Antragsteller sich gegentber
dem Anmelder oder Patentinhaber
verpflichtet hat, das biologische Material
oder davon abgeleitetes biologisches
Material Dritten nicht zuganglich zu
machen und es lediglich zu Versuchs-
zwecken zu verwenden, bis die
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Rule 33
Availability of biological material

(1) Biological material deposited in
accordance with Rule 31 shall be available
upon request to any person from the date
of publication of the European patent
application and to any person having the
right to inspect the files under Article 128,
paragraph 2, prior to that date. Subject to
Rule 32, such availability shall be effected
by the issue of a sample of the biological
material to the person making the request
(hereinafter referred to as "the requester").

(2) Said issue shall be made only
if the requester has undertaken vis-a-vis
the applicant for or proprietor of the patent
not to make the biological material or any
biological material derived therefrom
available to any third party and to use that
material for experimental purposes only,

Régle 33
Acceés a une matiére biologique

(1) A compter du jour de la
publication de la demande de brevet
européen, la matiere biologique déposée
conformément a la régle 31 est, sur
requéte, accessible a toute personne [...]
et, avant cette date, a toute personne
ayant le droit de consulter le dossier en
vertu de l'article 128, paragraphe 2. Sous
réserve de la régle 32, cette accessibilité
est réalisée par la remise au requérant
d'un échantillon de la matiére biologique
déposeée.

(2) Cette remise n'a lieu que si le
requérant s'est engagé a I'égard du
demandeur ou du titulaire du brevet a ne
pas communiquer a des tiers la matiere
biologique ou une matiere biologique qui
en est dérivée et a n'utiliser cette matiére
qu'a des fins expérimentales jusqu'a la
date a
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Patentanmeldung zurtiickgewiesen oder
zurickgenommen wird oder als zurlck-
genommen gilt oder das europaische
Patent in allen benannten Staaten
erloschen ist, sofern der Anmelder oder
Patentinhaber nicht ausdricklich darauf
verzichtet.

Die Verpflichtung, das biologische Material
nur zu Versuchszwecken zu verwenden,
ist hinfallig, soweit der Antragsteller dieses
Material aufgrund einer Zwangslizenz
verwendet. Unter Zwangslizenzen sind
auch Amtslizenzen und Rechte zur
Benutzung einer patentierten Erfindung im
offentlichen Interesse zu verstehen.

(3) Abgeleitetes biologisches
Material im Sinne des Absatzes 2 ist jedes
Material, das noch die fur die Ausfuhrung
der Erfindung wesentlichen Merkmale des
hinterlegten Materials aufweist. Die in
Absatz 2 vorgesehenen Verpflichtungen
stehen einer fur die Zwecke von Patentver-
fahren erforderlichen Hinterlegung eines
abgeleiteten biologischen Materials nicht
entgegen.

CA/PL PV 31d
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until such time as the patent application is
refused or withdrawn or deemed to be
withdrawn, or before the European patent
has expired in all the designated States,
unless the applicant for or proprietor of the
patent expressly waives such an
undertaking.

The undertaking to use the biological
material for experimental purposes only
shall not apply in so far as the requester is
using that material under a compulsory
licence. The term "compulsory licence"
shall be construed as including ex officio
licences and the right to use patented
inventions in the public interest.

(3) For the purposes of paragraph
2, derived biological material shall mean
any material which still exhibits those
characteristics of the deposited material
which are essential to carrying out the
invention. The undertaking under
paragraph 2 shall not impede any deposit
of derived biological material necessary
for the purpose of patent procedure.

laquelle la demande de brevet est rejetée
ou retirée ou réputée retirée, ou a laquelle
le brevet européen s'éteint dans tous les
Etats désignés, a moins que le
demandeur ou le titulaire du brevet ne
renonce expressément a un tel
engagement.

L'engagement de n'utiliser la matiére
biologique qu'a des fins expérimentales
n'est pas applicable dans la mesure ou le
requérant utilise cette matiére pour une
exploitation résultant d'une licence
obligatoire. L'expression "licence
obligatoire" est entendue comme couvrant
les licences d'office et tout droit
d'utilisation dans l'intérét public d'une
invention brevetée.

(3) On entend par matiere biologique
dérivée aux fins du paragraphe 2 toute
matiére qui présente encore les
caractéristiques de la matiére déposée
essentielles a la mise en oeuvre de
l'invention. Les engagements visés au
paragraphe 2 ne font pas obstacle a un
dépbt d'une matiere biologique dérivée,
nécessaire aux fins de la procédure en
matiére de brevets.
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(4) Der in Absatz 1 vorgesehene
Antrag ist beim Europaischen Patentamt
auf einem von diesem anerkannten
Formblatt einzureichen. Das Europaische
Patentamt bestatigt auf dem Formblatt,
dass eine europaische Patentanmeldung
eingereicht worden ist, die auf die Hinter-
legung des biologischen Materials Bezug
nimmt, und dass der Antragsteller oder der
von ihm nach Regel 32 benannte Sachver-
standige Anspruch auf Herausgabe einer
Probe dieses Materials hat. Der Antrag ist
auch nach Erteilung des europaischen
Patents beim Europaischen Patentamt
einzureichen.

(5) Das Europaische Patentamt
ubermittelt der Hinterlegungsstelle und
dem Anmelder oder Patentinhaber eine
Kopie des Antrags mit der in Absatz 4
vorgesehenen Bestatigung.

4) The request referred to in
paragraph 1 shall be submitted to the
European Patent Office on a form
recognised by that Office. The European
Patent Office shall certify on the form that
a European patent application referring to
the deposit of the biological material has
been filed, and that the requester or the
expert nominated by him under Rule 32 is
entitled to the issue of a sample of that
material. After grant of the European
patent, the request shall also be submitted
to the European Patent Office.

(5) The European Patent Office
shall transmit a copy of the request, with
the certification provided for in paragraph
4, to the depositary institution and to the
applicant for or the proprietor of the
patent.

(4) La requéte visée au paragraphe 1
est adressée a I'Office européen des
brevets au moyen d'un formulaire agréé
par lui. L'Office européen des brevets
certifie sur ce formulaire qu'une demande
de brevet européen faisant état du dépot
de la matiere biologique a été déposée et
que le requérant ou l'expert qu'il a désigné
conformément a la régle 32 a droit a la
remise d'un échantillon de cette matiere.
La requéte est également adressée a
I'Office européen des brevets apres la
délivrance du brevet européen.

(5) L'Office européen des brevets
transmet a l'autorité de dépét, ainsi qu'au
demandeur ou au titulaire du brevet, une
copie de la requéte assortie de la
certification prévue au paragraphe 4.

(6) Das Europaische Patentamt
veroffentlicht in seinem Amtsblatt das
Verzeichnis der Hinterlegungsstellen und
Sachverstandigen, die fur die Anwendung
der Regeln 31 bis 3334 anerkannt sind.

(6) The European Patent Office
shall publish in its Official Journal the list
of depositary institutions and experts
recognised for the purpose of Rules 31 to
3334.

(6) L'Office européen des brevets
publie au Journal officiel la liste des
autorités de dépdt habilitées et des
experts agréés aux fins de I'application
des regles 31 a 3334.
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Regel 34
Erneute Hinterlegung von biologischem
Material

Rule 34
New deposit of biological material

Régle 34
Nouveau dépét de matiére biologique

Ist nach Regel 31 hinterlegtes biologisches
Material bei der anerkannten Hinterle-
gungsstelle nicht mehr zuganglich, so gilt
die Unterbrechung der Zuganglichkeit als
nicht eingetreten, wenn dieses Material
gemall-dem bei einer anerkannten
Hinterlegungsstelle unter denselben
Bedingungen wie denen des Budapester
Vertrags Uber die internationale Anerken-
nung der Hinterlegung von Mikroorga-
nismen fur die Zwecke von Patentver-
fahren vom 28. April 1977 erneut hinterlegt
wird und dem Europaischen Patentamt
innerhalb von vier Monaten nach dem Tag
der erneuten Hinterlegung eine Kopie der
von der Hinterlegungsstelle ausgestellten
Empfangsbescheinigung unter Angabe der
Nummer der europaischen Patentanmel-
dung oder des europaischen Patents uber-
mittelt wird.

If biological material deposited in
accordance with Rule 31 ceases to be
available from the recognised depositary
institution, an interruption in availability
shall be deemed not to have occurred if a
new deposit of that material is made ia
accordance-with with a recognised
depositary institution on the same
terms as those laid down in the
Budapest Treaty on the International
Recognition of the Deposit of
Microorganisms for the Purposes of
Patent Procedure of 28 April 1977, and if
a copy of the receipt of the new deposit
issued by the depositary institution is
forwarded to the European Patent Office
within four months of the date of the new
deposit, stating the number of the
European patent application or of the
European patent.

Si de la matiére biologique déposée
conformément a la régle 31 cesse d'étre
disponible auprés de l'autorité de dépbt
habilitée, I'interruption de l'accessibilité est
réputée non avenue a condition qu'un
nouveau dépdét de cette matiéere ait été
effectué conformémentau aupres d'une
autorité de dép6t habilitée dans les
mémes conditions que celles prévues
par le Traité de Budapest sur la
reconnaissance internationale du dépét
des micro-organismes aux fins de la
procédure en matiére de brevets du

28 avril 1977 et qu'une copie du récépissé
de ce nouveau dépbt délivré par l'autorité
de dépbt, accompagnée de l'indication du
numéro de la demande de brevet
européen ou du brevet européen, ait été
communiquée a I'Office européen des
brevets dans un délai de quatre mois a
compter de la date du nouveau dépot.
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Regel 78
Verfahren bei mangelnder Berechtigung
des Patentinhabers

Rule 78
Procedure where the proprietor of the
patent is not entitled

Régle 78
Procédure prévue lorsque le titulaire du
brevet n’est pas une personne habilitée

(1)  Weist ein Dritter dem Europaischen
Patentamt wahrend eines Einspruchs-
verfahrens oder wahrend der Einspruchs-
frist nach, dass er gegen den Inhaber des
europaischen Patents ein Verfahren einge-
leitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung
im Sinne des Artikels 61 Absatz 1 zu
erwirken, so wird das Einspruchsverfahren
ausgesetzt, es sei denn, der Dritte erklart
dem Europaischen Patentamt gegenuber
schriftlich seine Zustimmung zur Fort-
setzung des Verfahrens. Diese Zustim-
mung ist unwiderruflich. Das Verfahren
wird jedoch erst ausgesetzt, wenn die
Einspruchsabteilung den Einspruch fir
zulassig halt. Regel 14 Absatze 2 urd3
bis 4 ist entsprechend anzuwenden.

(1) If a third party provides
evidence, during opposition proceedings
or during the opposition period, that he
has instituted proceedings against the
proprietor of the European patent, seeking
a decision within the meaning of Article
61, paragraph 1, opposition proceedings
shall be stayed unless the third party
communicates to the European Patent
Office in writing his consent to the
continuation of such proceedings. Such
consent shall be irrevocable. However,
proceedings shall not be stayed until the
Opposition Division has deemed the
opposition admissible. Rule 14,
paragraphs 2 anrd-3 to 4, shall apply
mutatis mutandis.

(1) Si, lors d’une procédure
d’opposition ou au cours du délai
d’opposition, un tiers apporte la preuve
gu’il a introduit une procédure contre le
titulaire du brevet européen afin d’obtenir
une décision au sens de l'article 61,
paragraphe 1, la procédure d’opposition
est suspendue, a moins que ce tiers ne
déclare par écrit a I'Office européen des
brevets qu’il consent a la poursuite de la
procédure. Ce consentement est
irrévocable. Toutefois, la procédure n’est
suspendue que lorsque la division
d’opposition considére I'opposition
recevable. La reégle 14, paragraphes 2 et3
a 4, est applicable.

(2) Ist ein Dritter nach Artikel 99 Absatz
4 in Bezug auf einen oder mehrere be-
nannte Vertragsstaaten an die Stelle des
bisherigen Patentinhabers getreten, so
kann das im Einspruchsverfahren aufrecht-
erhaltene europaische Patent fur diesen
Staat oder diese Staaten unterschiedliche
Patentanspruche, Beschreibungen und
Zeichnungen enthalten.
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(2) Where a third party has, in
accordance with Article 99, paragraph 4,
replaced the previous proprietor for one or
some of the designated Contracting
States, the patent as maintained in
opposition proceedings may, for these
States, contain claims, a description and
drawings different from those for the other
designated States.

(2) Si un tiers a été substitué, en
vertu de l'article 99, paragraphe 4, au
titulaire précédent pour un ou plusieurs
Etats contractants désignés, le brevet
européen maintenu dans la procédure
d’opposition peut contenir pour ces Etats
des revendications, une description et des
dessins différents de ceux que le brevet
comporte pour d’autres Etats désignés.
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