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Anderungen ohne Ende an der Ausfiihrungsordnung des EPU 2000 —
Was will der Verwaltungsrat der Europdischen Patentorganisation?

S. Frischknecht (DE)
H. Kley (CH)

Die am 1. April 2010 in Kraft tretende nunmehr dritte
Anderung an der Ausfiihrungsordnung des EPU 2000
seit Inkrafttreten am 13. Dezember 2007 gibt Anlass, die
Haufung von Anderungen durch den Verwaltungsrat der
Européischen Patentorganisation zu hinterfragen. Diese
Anderungen stehen vordergriindig im Zusammenhang
mit der EPA-internen Initiative ,raising the bar”, durch
welche die Verfahrenseffizienz vor dem EPA gesteigert
werden soll und qualitativ hochwertige Patente zur
Erteilung gelangen sollen. Im Speziellen flhren die
aktuellsten Anderungen aber zu einem komplizierten
und ineffizienten Verfahren und schrdnken den
Anmelder in seinen Gestaltungsfreiheiten stark ein, ohne
dass dadurch positive Auswirkungen im Hinblick auf
qualitativ hochwertige Patente zu erwarten sind. Die
Autoren fiihren eine kritische Diskussion tiber die Ande-
rungen und deren Auswirkungen.
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I. Einleitung

Die aktuellen Beschliisse' des Verwaltungsrats (VR) der
Europaischen Patentorganisation (EPO) vom 25. Marz
2009 sind bei Anmeldern und zugelassenen Vertretern
auf wenig Verstandnis gestoBen. Diese Beschliisse stel-
len bereits die dritte Anpassung der Ausflhrungsord-
nung (AO) zum Europdischen Patentlbereinkommen
(EPU) 2000 seit dessen Inkrafttreten am 13.12.2007 dar.
Seit diesem Zeitpunkt gab es kein (Kalender-) Jahr ohne

1 ABI 2009, 296-304.

Anderungen an der AO. Diese rasche Abfolge von
Anderungen fihrt insbesondere im Hinblick auf die in
2010 in Kraft tretenden Anderungen dazu, dass das
AusmaB und die Konsequenzen der Anderungen der AO
und der GebUhrenordnung durch die an den Verfahren
Beteiligten nur erschwert wahrgenommen werden kén-
nen.

Die durchgefiihrten und geplanten Anderungen der
AO stehen vordergrindig im Zusammenhang mit der
EPA-internen Initiative , Raising the Bar”?. Diese Initiative
soll das Ziel verfolgen, qualitativ hochstehende Patente
zur Erteilung zu bringen. Liest man im Jahresbericht
2008 des EPA weiter, ergibt sich aber ein anderes Bild.
Durch die Anderungen soll eine ,Steigerung der Ver-
fahrenseffizienz"? erreicht und verhindert werden, dass
Anmelder , die Effizienz des Prifungsverfahrens unter-
minieren”#. Es geht also im Grundsatz darum, Gestal-
tungsfreiheiten des Anmelders einzuschranken und ihn
zu disziplinieren. Ob solche Einschrankungen zur Ver-
besserung der materiellrechtlichen Qualitat und Bestan-
digkeit von Patenten beitragen, ist hochst zweifelhaft.

In diesem Aufsatz werden wesentliche Punkte und
Konsequenzen der bisherigen und beschlossenen Ande-
rungen an der AO zum EPU 2000 kritisch beleuchtet.

Il. Gesetzgebung EPU 2000

1. Ruckblick

Mit dem Abschluss der Revisionskonferenz in Miinchen
vom 20. bis 29. November 2000 und der Publikation in
2001 Sonderausgabe Nr. 4 ABI. EPA gemass ,Beschluf3
des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Annahme
der Neufassung des Europaischen Patentlbereinkom-
mens” war das EPU 2000 keineswegs abschliessend
legiferiert. Da im EPU 2000 vorgesehen war, dass eine
Vielzahl von materiellrechtlichen und verfahrensrecht-
lichen Punkten neu in der AO geregelt werden sollten,
nahm das EPU 2000f(r alle an der Ausarbeitung der AO
nicht Beteiligten erst im Verlaufe des Jahres 2007 kon-
kret Gestalt an. Am 13. Dezember 2007 trat das EPU
2000 dann in Kraft.

2. Auswirkung von EPU Art. 33

Die verstarkte Verschiebung von materiellrechtlichen
und verfahrensrechtlichen Regelungen in die AO gibt
dem VR der EPO verstarkt die Mdglichkeit, Bestimmun-
gen in der AO selbst zu implementieren (Art. 33(1)c).

2 Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Prasidentin .
3 Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Prasidentin .
4 Jahresbericht 2008 EPA, S.9 .



94 Articles

epi Information 3/2009

Dem VR wurden somit weitreichende Kompetenzen bei
der Gestaltung der AO zum EPU 2000 eingerdumt. Diese
Kompetenzerweiterung erklart sich aus praktischen
Uberlegungen. Man wollte vermeiden, dass Anderun-
gen von geringer Tragweite regelmaBig die Einberufung
einer diplomatischen Konferenz erfordern. Eine solche
umfassende gesetzgeberische Kompetenz birgt die
Gefahr, dass das zustandige Gremium maoglichst rasch
und in seinem Sinne Anderungen durchfihrt. Dies ist
besonders problematisch, weil dem VR die demokrati-
sche Legitimation fehlt: seine Mitglieder werden nicht
vom Parlament des Mitgliedstaates gewahlt, sondern
von der Exekutive ernannt. Ferner ist der VR eigentlich
ein Aufsichtsorgan, das fur ordnungsgemaBe Verhalt-
nisse sorgen soll. Anders ausgedruckt entsteht aus Ver-
waltern, die von der Exekutive ausgewahlt worden sind,
unter Ausschluss der Offentlichkeit ein Organ, das
gesetzgeberische Kompetenzen wahrnimmt und das
keiner Aufsicht untersteht. Das entspricht weder dem
Grundsatz der Gewaltenteilung, noch ist es mit der
gerichtlichen Kontrolle der Verwaltung vereinbar.

3. Einseitiges Gesetzgebungsverfahren

Weil auch der Gesetzesanderungen vorbereitende und
beratende Ausschuss Patentrecht® von VR-Mitgliedern
und dem Prasidenten des EPA (unterstiitzt von EPA-Be-
diensteten) als stimmberechtigte Personen gebildet
wird, hat der VR bei Anderungen der AO freie Hand.
Andere kompetente Teilnehmer im Ausschuss Patent-
recht haben nur den Status von nicht stimmberechtigten
Beobachtern, wie beispielsweise das Institut der beim
Europaischen Patentamt zugelassenen Vertreter (epi).
Werden Einwdnde seitens der Beobachter vorgebracht,
kénnen diese berticksichtigt werden, missen aber nicht.
In einer Abstimmung Uber Anderungen vertreten die
stimmberechtigten Personen aber in der Regel die Inter-
essen des VR bzw. der Amtsleitung. Diese Interessenlage
wird dann dem VR zum Beschluss vorgelegt. Kritische
Meinungen seitens der Anmelder bzw. zugelassenen
Vertreter haben also im Gesetzgebungsverfahren der
EPO kein Gewicht, weil dieser Personenkreis weder im
Ausschuss Patentrecht noch im VR stimmberechtigt ist.
Die Gesetzgebung erfolgt also einseitig durch den VR, in
der Regel mit Unterstlitzung der Amtsleitung.

lll. Wiirdigung der Anderungen per 1. April 2008

1. Anspruchsgebihren

Die Anderung der R. 45 vom 6. Marz 2008 sowie
weiterer darauf basierender Regeln musste aufgrund
der Anderung der Gebihrenordnung (beschlossen am
14. Dezember 2007) vorgenommen werden. Diese
Anderung enthélt die Einfihrung einer Anspruchs-
gebuhrvon € 200.- ab dem 16. Anspruch bei gebuhren-
freien ersten 15 Ansprichen.

Diese neue Gebuhrenstruktur erweist sich insbeson-
dere fur mittelstandische und kleinere Unternehmen als

5 http://www.epo.org/about-us/epo/administrative-council/council-bodies/
patent-law_de.html .

Nachteil, wenn in einer Schutzrechtsanmeldung meh-
rere selbstandige Anspriiche unterschiedlicher Katego-
rien aufgestellt werden. In solchen Fallen reichen finf-
zehn Anspriche in der Regel nicht aus, um
beispielsweise eine vollstdndige Beanspruchung sowohl
einer Vorrichtung als auch eines Verfahrens samt bevor-
zugter Weiterbildungen formulieren zu kénnen.

Ferner wird abzuwarten sein, wie das EPA mit Patent-
ansprtchen umgehen wird, in denen mehrere optionale
Merkmale aus friheren abhangigen Ansprichen mit
.und/oder” bzw. ,vorzugsweise” und ahnlichen Ver-
kntpfungen zusammengefasst werden, um die formale
Anzahl an Ansprichen zu reduzieren. Innerhalb eines
abhangigen Anspruchs sind dann mehrere Alternativen
einzeln enthalten.

Neben der inhaltlichen Kritik ist es auch hinsichtlich
des Zeitpunkts der Einfiihrung dieser Anderungen unver-
standlich, warum diese Anderungen nicht gleich auf den
13. Dezember 2007 eingefuhrt wurden.

IV. Wiirdigung der Anderungen per 1. April 2009

Die Hauptanderungen per 1.4.2009 betreffen eine ein-
heitliche BenennungsgebUhr und die Vorverlagerung der
Falligkeit von ZusatzgebUhren bei umfangreichen
Anmeldungen. Zusatzlich zur nachfolgenden inhalt-
lichen Kritik ist anzumerken, dass auch diese Anderun-
gen bereits per 13. Dezember 2007 mdglich gewesen
waren mit vereinfachter Ubergangsregelung, also ohne
parallele Anwendung von zwei verschiedenen Regeln
wie Regel 38, 39 und 71.

1. Zusatzgeblhr

In einer Gesamtsicht hinsichtlich des Bearbeitungsauf-
wandes beim EPA ist die Vorverlagerung der Zusatz-
gebuhr (ab der 36. Seite der Anmeldung) im Sinne einer
verursachergerechten Kostenzuweisung als Schritt in die
richtige Richtung zu werten. Die Grundlage der Seiten-
zahlung bezieht sich auf die eingereichte Fassung —sei es
in irgendeiner Sprache oder in einer Amtssprache. Die
Seitenzahl gemass einer ggf. spater eingereichten Uber-
setzung in eine Amtssprache ist unerheblich®.

2. Einheitliche Benennungsgeblihr

Die Legitimation einer Benennungsgebihr ist durch
Art. 79 gegeben. Die Einfihrung einer einheitlichen
Benennungsgebthr ist fir den Anmelder zwar eine
Verfahrensvereinfachung, stellt aber fur jene, die sich
bisher zu Beginn des Verfahrens auf weniger als funf
benannte Lander beschrankt haben, eine Verteuerung
des Verfahrens dar. Diese trifft ebenfalls Einzelanmelder
bzw. kleine oder mittlere Betriebe als Anmelder am
starksten.

Sofern in Zukunft eine Anpassung des Art. 79 in einer
diplomatischen Konferenz in Betracht gezogen wird,
wadre es winschenswert, wenn die Benennungsgebih-
ren als gesonderte Einheitsgebthr komplett gestrichen
werden. Die Benennungsgebihr kénnte ebensogut bei
der Einreichung der Anmeldung als Bestandteil der

6 ABI 2009, 118,3.2.
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Anmeldegebihr oder bei der Stellung des Prifungs-
antrages als Teil der Prafungsgebthr erhoben werden.
Dies ware eine weitere Verfahrensvereinfachung fir den
Anmelder. Eine solche weitere Vereinfachung ist auch
sinnvoll, weil fiir Art. 54(3) EPU 2000 durch Wegfall der
R. 23a EPU 1973 die materiellrechtliche Bedeutung der
Entrichtung von Benennungsgeblhren sowieso ver-
schwunden ist. Dies wirde dann zu einer analogen
Regelung bezlglich der Benennung von Landern wie
beim PCT fihren. Selbstverstandlich misste dabei auch
eine eigenstandige Regelung fir Erstreckungsgebihren
im Rahmen einer neuen Erstreckungsverordnung gefun-
den werden. Eine solche Regelung musste unabhangig
von der Benennung von Vertragsstaaten des EPU sein.

3. Anspruchsgeblihren

Nebst der EinfUhrung einer Anspruchsgebihr von €
200,- ab dem 16. Anspruch soll nicht unerwahnt blei-
ben, dass die seit 1.4.2009 geltende Gebihrenordnung
weitere erhohte Anspruchsgebihren (€ 500,-) ab dem
51. Anspruch vorsieht. Zusammenfassend ist zu der
nunmehr geltenden mehrstufigen Erhebung von
Anspruchsgeblhren anzumerken, dass sie speziell fur
Einzelanmelder und mittelstandische und kleinere Unter-
nehmen anmelderfreundlicher hatte gestaltet werden
konnen, z.B. mit tieferen GebUhren (deutlich < € 200,-)
ab dem 11. Anspruch (&dhnlich wie bis 31.03.2008) und
erhéhten Gebuhren ab dem 30. Anspruch (> € 200,-).
Dabei hatte das Amt ohne weiteres seine finanziellen
Interessen wahren und gleichzeitig auf weniger finanz-
starke Anmelder Rucksicht nehmen kénnen.

Ob die neue Gebuhrenstruktur bei den Patentanspri-
chen fur das EPA vorteilhaft ist, wird sich noch zeigen.
Finanziell stellen die 5 zusatzlichen gebihrenfreien
Anspriiche erst einmal einen Verlust fir das EPA dar.
Sollte sich dieser monetare Verlust nicht durch die neuen
AnspruchsgebUhren ausgleichen lassen, ist wohl mit
erneuten, nicht anmelderfreundlichen Gebihrenerho-
hungen an anderen Stellen zu rechnen.

V. Wiirdigung der Anderungen per 1. April 2010

Eine vollstandige Information Uber die zuklnftigen
Anderungen der AO per 1. April 2010 kann den ange-
gebenen URL's” bzw. dem Amtsblatt® entnommen wer-
den.

Im Folgenden wird speziell eingegangen auf die
Anderungen der Regeln 36(1), 36(2); 137(4); 161 sowie
auf die Einfihrung der neuen Regel 70a.

1. Neues Verfahren bei Teilanmeldungen

Das Instrument ,Teilanmeldung” ist durch die Pariser
VerbandsUbereinkunft (PVU) Art. 4G(1) vorgegeben. Da
das EPU ein Sonderabkommen gemaéss PVU Art. 19 ist,
durfen EPU-Bestimmungen der PVU nicht zuwider lau-
fen.

7  http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/
20090325.html .
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/
20090325a.html

8 ABI 2009, 296-304 .

Aus fur Aussenstehende nicht nachvollziehbaren
Granden wurde innerhalb des EPA Uber eine Verschar-
fung des Verfahrens fir Teilanmeldungen intensiv nach-
gedacht. Im Dokument CA/PL 8/08 des Ausschusses
Patentrecht, Kapitel IV ,Abuse of Divisionals”, wurde
festgehalten, dass eine Duplizierung des Prifungsver-
fahrens durch Einreichung von Teilanmeldungen ein
Missbrauch des Patentsystems durch die Anmelder sei.
Um diesen Missbrauch einzuddmmen, wurden zur Uber-
raschung der Anmelder und Vertreter die Regeln 36(1)
und 36(2) am 25. Marz 2009 durch den VR-Beschluss
geandert, der am 1. April 2010 in Kraft treten wird.

Aus der Teilanmeldungen betreffenden Entscheidung
G 0001/05° ist zum Thema , Missbrauche” ausgefiihrt:

.Wenn administrative MaBnahmen wie eine Priori-
sierung von Teilanmeldungen bei der Prifung und
eine Blndelung und schnelle Bearbeitung von
gleichzeitig anhangigen Teilanmeldungen, die es
den Anmeldern erschweren, Gegenstande, hin-
sichtlich derer die Prifungsabteilung in einer
Anmeldung bereits eine negative Stellungnahme
abgegeben hatte, dadurch aufrechtzuerhalten,
dass sie sie immer wieder von Neuem einreichen,
so sollte der Gesetzgeber Uberlegen, worin Miss-
brauche liegen und wie fur Abhilfe gesorgt werden
kann.

Ob ein Missbrauch bei der Einreichung einer Teilan-
meldung vorliegt, ist also in hohem Masse ermessens-
abhangig.

Die Duplizierung des Prufungsverfahrens durch Ein-
reichung von Teilanmeldungen als Missbrauch zu quali-
fizieren (CA/PL 8/08), entbehrt jeglicher Grundlage. Fur
diese Duplikate entrichtet der Anmelder je eine Anmel-
dungs- und Prifungsgeblhr sowie bereits aufgelaufene
JahresgebUhren. Mindestens 6konomisch betrachtet
erleidet auch das EPA bei den Duplikaten keine Nach-
teile. Im Gegenteil: die Bearbeitung einer mindestens
teilweise schon bearbeiteten europdischen Anmeldung
ist einfacher.

Das Argument Missbrauch durch Duplizierung stutzt
das EPA auf folgende Zahlen (Quelle CA/PL 8/08):

— 5% aller europaischen Patentanmeldungen sind Tei-
lanmeldungen;
— Teilanmeldungen der zweiten Generation machen

7 % aller Teilanmeldungen aus; und
— Teilanmeldungen der dritten oder weiteren Genera-

tion machen 1 % aller Teilanmeldungen aus.

Unterstellt man, dass die Teilanmeldungen zweiter oder
hoéherer Generation alle auf ,Missbrauchen” beruhen,
so kommt man aufgrund der Anmeldezahlen ftr 2007
von rund 141.000 Anmeldungen auf eine Anzahl von
rund 550 ,missbrauchlichen” Anmeldungen. Vor die-
sem Hintergrund stellt sich die Frage, ob nicht die
normale Bearbeitung der Teilanmeldungen zweiter und
hoherer Generation (ca. 8 % aller Teilanmeldungen bzw.
4%o (Promille!) aller Anmeldungen) fur alle Beteiligten
(Anmelder und deren Vertreter sowie Amt) den kleine-

9 ABI 2008, 271,813.5.

Il - Contributions from epi-members and other contributions
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ren Aufwand bedeutet als die Implementierung, Umset-
zung und Uberwachung der neuen 24-Monatsfrist. Die
gewahlte Regelung erscheint weder fir das Amt noch
fur die Anmelder vorteilhaft, sondern fihrt auf beiden
Seiten zu einem unnoétigen administrativen Aufwand.
Der Anmelder wird zusatzlich in seinen Gestaltungs-
maoglichkeiten stark eingeschrankt. Findige Anmelder
und Vertreter haben bereits Umgehungsmaoglichkeiten
der 24-Monatsfrist in Umlauf gebracht, welche es auf
legale Weise ermoglichen, auch eine Teilanmeldung
nach Ablauf der 24 Monate in petto zu haben '°.

Es wird interessant sein, wie sich die Anzahl der
Teilanmeldungen in den ersten 6 Monaten ab dem
1.4.2010 aufgrund der im Verwaltungsratsbeschluss'"
enthaltenen Ubergangsregelung entwickeln wird. Es ist
zu erwarten, dass finanzstarke Anmelder mindestens
eine Teilanmeldung auf Vorrat anlegen werden. Dies
kénnte auch in Zukunft vor Ablauf der neuen 24-mona-
tigen Frist eine Strategie ebendieser Anmelder sein. Da
solche Teilanmeldungen auf Vorrat nur fir finanzstarke
Anmelder eine realistische Option darstellen dirften,
stellt das neue Verfahren eine klare Benachteiligung
von mittelstandischen Unternehmen und Einzelanmel-
dern dar. Es ist weiter anzunehmen, dass die Zahl der
Teilanmeldungen (auf Vorrat) steigen wird, was zu einer
starken Belastung des EPA fuhren wird. Diesbezuglich
wird ein weiteres Mal auf den Jahresbericht 2008 ver-
wiesen: Das Amt ,erwartet, dass seine Ressourcen nicht
fur grundsatzlich vermeidbare Verfahrensbelange ver-
geudet werden”. Dies ist aber mit dem neuen Verfahren
bei den Teilanmeldungen gerade zu erwarten, weil der
Anmelder im Zweifel mindestens eine Teilanmeldung auf
Vorrat einreichen wird, die — sofern sie spater nicht mehr
gebraucht wird — ein zu vermeidender, zusatzlicher
Verfahrensschritt darstellt, der seine Ursache unmittelbar
in der neuen Regelung hat.

GemdaB Ubergangsregelung sind vom neuen Verfah-
ren bei Teilanmeldungen auch alle noch anhangigen
Anmeldungen betroffen. Es handelt sich hierbei um eine
unechte Ruckwirkung, bei der die Rechtsfolgen der
geanderten AO erst ab 1. April 2010 eintreten, wobei
die neue Regelung an gegenwartigen, noch nicht abge-
schlossenen Sachverhalten (anhangige Anmeldung)
anknipft mit Rechtsfolgen fur die Zukunft an (Frist fur
Einreichung einer Teilanmeldung), wodurch die betrof-
fene in der Vergangenheit erworbene Rechtsposition
(Teilanmeldung maoglich  solange Stammanmeldung
anhangig) nachtraglich entwertet wird. Bei einer Inter-
essen- und Glterabwagung unter Berlcksichtigung des
Vertrauensschutzes des Anmelders hatte die Ubergangs-
regelung dem Anmelder Vertrauensschutz zu gewahren,
da sein schutzwurdiges Vertrauen auf den bisherigen
Rechtszustand Uberwiegt. Neben dieser rechtlichen Ein-
schrankung wird Anmeldern und Vertretern durch die
Ubergangsregelung zusétzlich ein finanzieller Aufwand
in zweistelliger Millionenhéhe (bei Annahme eines Uber-
prufungsaufwandes von z.B. nur € 80.- pro anhangiger

10 abgeleitet aus US 2008/0221912 A1 .
11 CA/D 2/09 Art. 3, ABI 2009, 296 .

Anmeldung) aufgebiirdet, um die Fristenlage hinsicht-
lich Teilanmeldungen in jeder anhangigen Anmeldung
zu prufen und entsprechende Schritte einzuleiten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die ange-
strebte Anderung beim Verfahren der Teilanmeldungen
insoweit mit den sehr allgemeinen Vorgaben der PVU
konform sein mag, als Teilanmeldungen weiterhin mog-
lich sind. Aber im Hinblick auf die Verfahrensékonomie
und die Verfahrensfiihrung wurde fur den Anmelder
eine wenig durchdachte und insbesondere keine ,,sinn-
volle Regelung” gefunden, wie dies vom EPA publiziert
wurde'?.

2. Zur Einfihrung der R. 70a und der Anderung von
R. 161

Die neue Regel 70a bezieht sich auf R. 70(1) und sieht
vor, dass das Europaische Patentamt den Anmelder
gegebenenfalls auffordert, Mangel in den Anmeldungs-
unterlagen binnen einer Frist von 6 Monaten nach
Hinweis auf die Veroffentlichung des Recherchenbe-
richts zu beseitigen. Die geanderte R. 161 sieht fiir eine
solche Mangelbeseitigung eine Frist von 1 Monat vor.

Beide Regeln erwecken vordergriindig den Anschein
einer gleichartigen Behandlung von EP-Direktanmeldun-
gen und Euro-PCT-Anmeldungen. Die Anderungen die-
ser Regeln haben aber bei genauerer Betrachtung eine
ganz unterschiedliche Qualitat.

a) Zur neuen R. 70a

Auch wenn durch das BEST-Programm (Bringing Exami-
nation and Search Together) des EPA dieselbe Person
eine Recherche zu einer Anmeldung durchfihrt, die
Stellungnahme im Rahmen des erweiterten europdi-
schen Recherchenberichts (EESR) erstellt und nach Vor-
liegen des Prifungsantrags die Prafung durchfuhrt, so ist
rechtssystematisch im EPU eine Trennung zwischen
Recherchenabteilung (Art. 17) und Prufungsabteilung
(Art. 18) vorgegeben. Diese Trennung wurde bei der
vorliegenden Einflihrung der R. 70a nicht bertcksichtigt.
In den Artikeln 92 und 94 EPU ist festgelegt, was im
Rahmen der Recherche bzw. Prifung durch die formal-
juristisch getrennten Abteilungen erledigt werden soll.

Nach Art. 94(3) fordert die Prufungsabteilung den
Anmelder auf, die Unterlagen zu &ndern. Die in der
neuen R. 70a vorgesehene Aufforderung erfolgt durch
die zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens zustandige
Recherchenabteilung (im Wortlaut der R. 70a: ,das
europdische Patentamt”), was aber nicht zu deren in
Art. 92 definierten Kompetenzen, namlich ,Erstellen
und Veroffentlichen des Recherchenberichts” gehért.
Dass durch die R. 62 (EESR) eine Stellungnahme zum
Recherchenbericht eingefiihrt wurde, kann der in
Art. 92 vorgeschriebenen , Erstellung des Recherchen-
berichts” zugeordnet werden. Eine Aufforderung, Man-
gel zu beseitigen und Unterlagen zu éndern, geht aber
Uber das in Art. 92 vorgesehene ,Erstellen und Ver-
offentlichen des Recherchenberichts” hinaus. Hier wer-
den Kompetenzen, die nach Art. 94 eindeutig der Pri-
fungsabteilung zugeordnet sind, auf die daftr nicht

12 Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Prasidentin S. 7 .
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zustandige  Recherchenabteilung Ubertragen. Die
Anmeldung ist zum Zeitpunkt der Herausgabe des EESR
noch nicht in der Zustandigkeit der Priifungsabteilung.
Diese Zustandigkeit der Prifungsabteilung erfolgt erst
mit der Stellung des Prifungsantrags (R. 10(2)). Die
dargelegte Vermischung von im EPU formaljuristisch klar
getrennten Zustandigkeiten und Kompetenzen ist wohl
unmittelbar auf die im Amt ,gefthlte” Einheit von
Recherche und Prifung im Rahmen des BEST-Programms
zuriickzufihren. Eine solche Einheit ist aber im EPU
gesetzgeberisch nicht umgesetzt.

Vor dem Hintergrund, dass eine Aufforderung nach R.
70a(1) von einer gemaB EPU daflr nicht vorgesehenen
Abteilung herausgegeben wird, stellt sich somit auch die
Frage, ob die Rechtsfolgen gemal3 R. 70a(3) Uberhaupt
Wirkung entfalten kénnen. Dies wird die kiinftige Recht-
sprechung  klédren, wenn eine diesbezigliche
Beschwerde zu behandeln sein wird.

Die Aufforderungin R. 70a erfolgt in Zukunft zwangs-
weise, wenn die Recherchenabteilung Mdngel in den
Anmeldungsunterlagen findet. Dies wurde im Jahres-
bericht 20082 im Ubrigen bereits entsprechend vor-
angekutndigt, in dem 6ffentlichkeitswirksam von einer
,obligatorischen Erwiderung des Anmelders auf die dem
Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme .
gesprochen wird.

Zur Einfihrung der R. 70a(1) ist auBerdem festzustel-
len, dass der Anmelder aufgrund seiner auf den Ergeb-
nissen des EESR basierenden (6konomischen) eigenen
Bewertung der Anmeldung eine Entscheidung trifft, ob
er die Anmeldung weiterfhren will. Entsprechend wird
der Anmelder die Prifungs- und Benennungsgebihr
entrichten. Entscheidet sich der Anmelder aber dafur,
die Anmeldung nicht weiterzufthren, geht die Auffor-
derung nach R. 70a ins Leere. Dies ist aus einer Innen-
sicht des EPA genau das Gegenteil von ,, Steigerung der
Verfahrenseffizienz". Anscheinend ist die Sicht im EPA
beztiglich der Verfahrenseffizienz aber nur darauf fokus-
siert, dass der Anmelder dazu angehalten wird.

b) Zur gednderten R. 161

Eine Mitteilung nach R. 161 wird nach alter und neuer
AO erst erlassen, wenn der Anmelder die erforderlichen
Schritte gemaB R. 159 zur Einleitung der regionalen
Phase wirksam vorgenommen hat. Dies geschieht nor-
malerweise unter voller Ausnutzung der Frist von 31
Monaten (R. 159). In aller Regel ist mit dem Ablauf der
31-Monatsfrist auch der Prifungsantrag wirksam zu
stellen. Das wirksame Stellen des Prifungsantrages
bedeutet, dass die betreffende Euro-PCT-Anmeldung in
die Zustandigkeit der Prifungsabteilung Ubergegangen
ist (R. 10(2)).

Der von der ISA=EP oder der IPEA=EP erstellte schrift-
liche Bescheid bzw. vorlaufige Internationale Prifungs-
bericht ist qualitativ vergleichbar mit einem Bescheid
nach Art. 94(3). Die Qualitat dieser beiden in der inter-
nationalen Phase entstehenden Dokumente/Bescheide
wird hier ausdricklich anerkannt.

13 Jahresbericht 2008 EPA, S. 10 .

Die vorgesehene Mitteilung nach der ab 1. April 2010
glltigen R. 161 hat zwei Konsequenzen:

i) Sie stellt im Regelfall (=Einleitung der regionalen
europaischen Phase nach 31 Monaten) den ersten
Bescheid dar, der von der Prifungsabteilung erlassen
worden ist. Das Datum dieses Bescheides 16st folg-
lich die neue 24-Monatsfrist fir das Einreichen einer
Teilanmeldung aus (neue R. 36(1), siehe oben
Kap. 5.1).

i) Auf einen materiellen Prtfungsbescheid hat der
Anmelder innerhalb der gesetzlichen Frist von 1
Monat zu antworten. Fir diese Frist kann keine
Fristverlangerung gemaB Regel 132(2) beantragt
werden, sondern gegebenenfalls nur die gebihren-
pflichtige  Weiterbehandlung.  Demgegeniber
betragt im eigentlichen Prifungsverfahren die Frist
zur Beantwortung in aller Regel 4 Monate mit der
Moglichkeit, diese auf rechtzeitig gestellten Antrag
hin verlangern zu kénnen.

Die vorstehend aufgefihrten Konsequenzen ergeben
sich aus einer sachkundigen Interpretation der Gesamt-
heit der Regelungen des EPU.

¢) Fazit

Die Einfllhrung der Regel 70a und die Anderung der R.
161 im Hinblick auf die Aufforderung zur Anderung der
Unterlagen durch die Recherchenabteilung erscheinen
im Lichte der vorhergehenden Ausflihrungen wenig
durchdacht. Dies fuhrt sogar dazu, dass in Bezug auf
die neue R. 70a die Frage im Raum steht, ob der
Verwaltungsrat bei den Anderungen der Ausfiihrungs-
ordnung seine Kompetenzen Uberschritten hat, da die R.
70a keine Weiterbildung bzw. Spezifizierung der zuge-
horigen Artikel 17 und 92 des EPU darstellt. Vielmehr
wird in der AO eine im EPU so nicht vorgesehene
Sonderkompetenz der Recherchenabteilung definiert,
um die durch BEST amtsintern vorgesehene Einheit von
Recherchenabteilung und Prifungsabteilung schlei-
chend zum Gesetz zu machen. Eine derartige dem EPU
widersprechende gesetzgeberische Umsetzung von im
Amt gelebter Praxis in der AO ist nach gangigem Rechts-
verstandnis eigentlich nicht hinnehmbar. Leider gibt es
aber keine juristische Moglichkeit, gegen Beschlisse des
VR vorzugehen bzw. Anderungen in der AO von einer
unabhéngigen Instanz Uberprifen zu lassen.

Die neue Regel 70a und die gednderte R. 161 zwingen
den Anmelder dazu, vor der Herausgabe eines eigentli-
chen Prifungsbescheids nach Art. 94(3) Stellung zu
beziehen und Mangel in den Unterlagen zu einem
friheren Zeitpunkt als bisher zu beseitigen. Es bleibt
abzuwarten, wie das EPA Anmeldungen behandeln
wird, bei denen der Anmelder/Vertreter nur eine kurze
Stellungnahme als Reaktion auf die Mitteilung nach R.
70a bzw. R. 161 abgibt, ohne Anderungen in den
Unterlagen vorzunehmen. Nach R. 70a(3) sollte eine
solche Stellungnahme ausreichen, um die Ricknahme-
fiktion der R. 70a(3) zu vermeiden.

Die angeblich vom EPA angestrebte Effizienzsteige-
rung beim Prtfungsverfahren kann nur dann erreicht
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werden, wenn das Amt selbst auf rechtzeitig einge-
reichte Anderungen bzw. Stellungnahmen innerhalb
weniger Monate (<6 Monate) reagiert. Falls sich das
Amt mehr Zeit lassen wird, hatte man auch beim derzeit
geltenden Verfahren mit Prifungsbescheid und verlan-
gerbarer 4-Monatsfrist bleiben koénnen. Seitens der
Autoren wird bezweifelt, dass das EPA ausreichend
Kapazitaten zur Verflgung stellt, um die angestrebte
Effizienzsteigerung auch amtsintern im gleichen Masse
durchzufuhren, wie dies das EPA vom Anmelder erwar-
tet. Ob eine Effizienzsteigerung bei der amtsseitigen
Verfahrensfihrung der Qualitat der Prifung zutraglich
sein wird, bleibt abzuwarten.

3. Zu den Anderungen von R. 137

Die Anderung der R. 137(2) ist die logische Konsequenz
der neuen R. 70a und R. 161.

In R. 137(3) wurde gestrichen, dass der Anmelder
nach Erhalt des ersten Bescheids der Prifungsabteilung
von sich aus die Beschreibung, die Patentanspriiche und
die Zeichnungen einmal dndern darf, sofern die Ande-
rung gleichzeitig mit der Erwiderung auf den Bescheid
eingereicht wird. Nach der neuen R. 137(3) wird der
Prafungsabteilung die Moglichkeit eréffnet, dass dem
Anmelder keine Gelegenheit mehr zur Einreichung von
Anderungen gegeben wird, wenn er auf eine Aufforde-
rung nach R. 70a bzw. R. 161 nicht reagiert hat. Diese
Situation kann eintreten, obwohl der Anmelder den
Prafungsantrag gestellt hat und obwohl ihm in
Art. 94(3) zugesichert ist, dass die Prifungsabteilung
den Anmelder so oft wie erforderlich auffordert, Ande-
rungen einzureichen. Es ist somit moglich, dass die fur
die Prufung der Patentanmeldung eigentlich zustandige
Prufungsabteilung auf Grundlage der Stellungnahme
zum europdischen Recherchenbericht bzw. auf Grund-
lage des schriftlichen Bescheids der internationalen
Recherchenbehérde bzw. des internationalen vorlau-
figen Prifungsberichts direkt eine Zurlckweisung her-
ausgibt, wenn sie keinen weiteren Anderungen mehr
zustimmen mochte.

Das Erfullen der Anforderungen gemaB neuer R.
137(4) ist bereits jetzt eine Selbstverstandlichkeit. Das
bestehende Instrumentarium reicht nach Auffassung der
Autoren aus, um bei einem ungenitigenden Nachweis
der Offenbarung vorgenommener Anderungen den
Anmelder in die Pflicht zu nehmen, vgl. RiLi E Il 1. Im
Falle des ungentigenden Nachweises von durchgefihr-
ten Anderungen kénnte nach geltendem Recht ein
Bescheid nach Art. 94(3) mit einer Fristsetzung von 2
Monaten herausgegeben werden. Die nun in der neuen
R. 137(4) festgelegte und somit nicht verlangerbare Frist
von einem Monat ist sehr knapp bemessen, sodass es zu
haufigen fur das EPA lukrativen Weiterbehandlungen
kommen wird. Hinsichtlich der angestrebten , Verfah-
renseffizienz” ist der Zeitgewinn von maximal 1 Monat
gegenlber einem Bescheid nach Art. 94(3) bezogen auf
die gesamte Verfahrensdauer vernachlassigbar. Wird die
Weiterbehandlungsfrist im Falle eines VerstoBes gegen
die neue R. 137(4) seitens des Anmelders vollstandig
ausgereizt, also 2 Monate nach Zugang einer entspre-

chenden Rechtsverlustmitteilung nach R. 112(1), ist von
einer Dauer bis zur Behebung des Mangels von minde-
stens 4 Monaten auszugehen, da die Herausgabe der
Mitteilung nach R. 112(1) normalerweise auch einige
Wochen in Anspruch nimmt. Es stellt sich somit die
Frage, ob es im Sinne der Verfahrenstkonomie nicht
besser (gewesen) ware, das bisherige Verfahren mit einer
amtsseitigen Fristsetzung von 2 Monaten beizubehalten,
die auf maximal 4 Monate verlangert werden kann. Die
bestehenden Moglichkeiten sind fur das EPA aber wohl
zu anmelderfreundlich und fuhren in den wenigstens
Fallen zu GebUhreneinnahmen (Weiterbehandlungs-
gebuhr).

VI. Stabilitdt des EPU als Garant fiir Anmelder und
EPA

Seit Einfiihrung des EPU 2000 sind durch den Verwal-
tungsrat in jedem folgenden Jahr — bis einschlieBlich
2010 — Anderungen an der AO vorgenommen worden.
Es stellt sich bei dieser Flut an Anderungen die Frage, ob
das EPA die fur deren Umsetzung intern anfallenden
Kosten, beispielsweise flr Computersystemanpassun-
gen, Verdffentlichung der Anderungen, Schulung der
Formalsachbearbeiter und der Prifer, Anpassung der
Prafungsrichtlinien, korrekt dem erwarteten Nutzen
bzw. (Zeit-)Gewinn durch die angebliche Steigerung
der Effizienz der Verfahrensfiihrung gegentbergestellt
hat. Es ist zu beflrrchten, dass hier unter dem Vorwand
Effizienzsteigerung bzw. unter dem Eindruck des angeb-
lichen Missbrauchs des Patentsystems durch die Anmel-
der/Vertreter wenig durchdachte Anderungen imple-
mentiert wurden bzw. werden. Man kann sich auch
des Eindrucks nicht erwehren, dass insbesondere bei
den Anderungen, die in 2010 in Kraft treten sollen,
Aktionismus seitens des EPA treibende Kraft war, ohne
dass die verantwortlichen Gremien Uber die Konsequen-
zen vollends im Klaren zu sein scheinen.

Nach Darstellung des EPA werden die aktuell bekann-
ten Anderungen nicht die letzten gewesen sein. Viel-
mehr sind bei der Amtsleitung bzw. beim Verwaltungsrat
noch weitere Anpassungen der Ausfihrungsordnung in
Diskussion, u.a. Bearbeitung von Hilfsantragen, Erstel-
lung eines Handbuchs der optimalen Praktiken'®, Auf-
forderung zur Einreichung von nationalen Recherchen,
aufgeschobene Priifung, um hier nur einige zu nennen.
Es sei bereits hier angemerkt, dass es der Verfahrensef-
fizienz nicht forderlich sein wird, wenn neben AO und
Prufungsrichtlinien noch ein weiteres rechtlich wohl
nicht verbindliches Handbuch durch die an den Verfah-
ren vor dem EPA Beteiligten bertcksichtigt werden muss.

Zu Anfang des Artikels wurde darauf hingewiesen,
dass die durch die Einfiihrung des EPU 2000 verstarkt
beim VR liegende gesetzgeberische Kompetenz auch
gefahrlich sein kann. Mit der derzeitigen Haufung von
Anderungen an den Verfahren vor dem EPA bestatigt der
VR diese Beflrchtung. Speziell im Hinblick auf die jing-
sten Anderungen’” ist nicht nur eine rasche Implemen-
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tierung vorgenommen worden, sondern auch eine
Implementierung die primar dem Ansinnen des VR bzw.
der Amtsleitung entspricht und Anmelderinteressen
unberlcksichtigt lasst.

Es ist bedauerlich, dass an einem an sich gut funk-
tionierenden Gesamtsystem (EPU) Verdnderungen in
Form von Schnellschissen vorgenommen werden, die
weder fur das Amt noch fir die Anmelder einen tatsach-
lichen Vorteil bringen. Dass zur Rechtfertigung dieser
Anderungen die Anmelderschaft unter einer Art Gene-
ralverdacht des ,Unterminierens der Effizienz des Pri-
fungsverfahrens”'® steht, ist inakzeptabel und durch die
Amtsleitung bzw. den Verwaltungsrat in keiner Weise
substantiiert. Die im Jahresbericht 2008 enthaltenen
kritischen Aussagen Uber das angeblich missbrauchliche
Verhalten der Anmelder sind grundsatzlich nicht geeig-
net, das Patentsystem zu fordern. Vielmehr werden hier
seitens des EPA Argumentationshilfen fur Patentgegner
publiziert, was weder im Interesse des EPA noch in
denjenigem der Anmelder und Vertreter ist.

Anderungen an der AO sollten sich in umsichtiger
Weise grundsatzlich danach richten, dass sie fir den
GroBteil der Anmelder tragbar und sinnvoll sind. Ein von
Aktionismus getriebenes, gesetzgeberisches Schie3en
mit Kanonen auf Spatzen zwecks Einddmmung von
nicht belegbaren Missbrauchen sollte von der Amts-
leitung und dem Verwaltungsrat vermieden werden. Es
bleibt zu hoffen, dass der VR nicht weitere derartige
Anderungen der AO beschlieBt, sondern bei Gesetz-
gebungsfragen mehr Umsicht und Zurtickhaltung wal-

15 ABI 2009, 296-304 .
16 Jahresbericht 2008 EPA, S.9 .

ten lasst. Eine solche Zurtickhaltung ist insbesondere im
Lichte der fehlenden gerichtlichen Kontrolle von Ver-
waltungsratsbeschlissen dringend notwendig.

Fur das Gesetzgebungsverfahren wére es aulBerdem
winschenswert, wenn die Position der Anmelder bzw.
Vertreter zumindest im beratenden Ausschuss Patent-
recht gestarkt wird. Diesem von allen Anderungen
betroffenen Personenkreis sollte ein Stimmrecht einge-
raumt werden. Diese Forderung, im Zusammenhang mit
dem Vorschlag einer verdnderten Zusammensetzung des
VR, wurde jiingst auch vom ehemaligen Chef-Oko-
nomen des EPA erhoben'’.

Die Autoren beftrchten durch die Anderungen der AO
auf den 1. April 2010 und weiteren diffus in Aussicht
gestellte Anderungen eine schleichende Destabilisierung
des in der Vergangenheit sehr erfolgreichen EPU bzw.
EPA. Sie wollen mit diesem Aufsatz eine breitere Fach-
offentlichkeit aufrttteln und zur Diskussion anregen.

Uber die Autoren

Dr. sc. techn. ETH, Dipl. Ing. ETH Steffen Frischknecht ist
Deutscher Patentanwalt und European Patent Attorney.
Steffen Frischknecht wohnt in Minchen.

Dipl. Math. ETH, El. Ing. HTL Hansjorg Kley arbeitet als
European Patent Attorney bei Siemens Schweiz AG.
Hansjorg Kley ist Autor des Werkes ,,Kommentar zum
EPU 2000” und wohnt in Winterthur.

17 http://www.bruegel.org/fileadmin/files/admin/publications/blueprints/
2009/patents_BP_050609.pdf, S. 45ff.

Die Vergitung des Patentanwalts
Anspruchsdurchsetzung und Kostenerstattung'

Review by T. Kilhnen?

Ein Werk wie dieses war iiberfallig!

In ihrem Vorwort stellen die Autoren zutreffend fest,
dass das Vergltungsrecht der Rechtsanwalte durch das
RVG (mit immerhin 61 Paragraphen und einem nicht
minder ausfuhrlichen begleitenden Vergutungsverzeich-
nis) gesetzlich besonders kodifiziert und — wie noch zu
erganzen ware — wissenschaftlich durch diverse Literatur
ausgiebig erschlossen ist. Bereits der fllichtige Blick in
eine durchschnittlich ausgestattete Gerichtsbibliothek

1 Albrecht/Hoffmann, 2009, 387 Seiten
2 Dr. Thomas Kihnen, Vorsitzender Richter am OLG Dusseldorf

bringt sieben Kommentare zum RVG zutage, die von
teils beeindruckendem Umfang sind. In volligem
Gegensatz dazu fuhrt die Patentanwaltsvergitung ein
regelrechtes Schattendasein. Sie ist nicht nur ohne spe-
zialgesetzliche Regelung und unterliegt damit dem all-
gemeinen Dienstvertragsrecht des BGB. Auch auf der
.Kommentierungslandkarte” ist die VergUtung des
Patentanwalts ein praktisch unberihrter Fleck. Dass
dieses Szenario dank des vorliegend zu besprechenden
Werkes glicklicherweise der Vergangenheit angehort,
ist zwei erfahrenen Praktikern des gewerblichen Rechts-
schutzes zu verdanken: Dr. Friedrich Albrecht, Vorsit-





