CA/PL 8/00
Orig.: englisch
Mtinchen, den 13.03.2000

BETRIFFT: Revision des EPU: Artikel 51 und 126 EPU

VERFASSER: Prasident des Europaischen Patenamts

EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Dokument wird vorgeschlagen, das EPU im Hinblick auf das darin verankerte
Gebiihrensystem zu straffen, um die Flexibilitat des Ubereinkommens in Gebiihrenfragen
zu erhdhen und das Geblhrensystem konzeptionell zu verbessern.
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EINFUHRUNG

In Teil IV.B des Dokuments CA/16/98 wurde eine Straffung des EPU vorgeschlagen;
der Verwaltungsrat hat diesen Vorschlag grundséatzlich befiirwortet (s. CA/110/99,
Punkt 28). Mit dem vorliegenden Dokument soll dieses Vorhaben nun fir das im
EPU verankerte Gebuihrensystem umgesetzt werden. Diese Neuordnung ist erfor-
derlich, um das EPU in diesem Punkt flexibler zu gestalten, und bietet zudem eine
einmalige Gelegenheit, das Gebluhrensystem in sich schlissiger und transparenter
zu machen.

FLEXIBILISIERUNGSBEDARFE

Gebuhrenvorschriften unterliegen naturgemal mehr oder weniger haufigen Ande-
rungen, was auch die beiden Gebuhrenreformen belegen, die die EPO in den letzten
drei Jahren durchgefuhrt hat. Insofern gelten sie nach den heutigen Prinzipien der
Rechtsgestaltung als Gegenstand, der besser im sekundéren Recht geregelt wird.

Der Verwaltungsrat ist bislang lediglich befugt, die Dauer der im EPU selbst festge-
setzten Fristen (Art. 33 (1) a) EPU), die Gebiihrenvorschriften in der Ausfiihrungs-
ordnung (Art. 33 (1) b) EPU) sowie die in der Gebiihrenordnung festgesetzten Ge-
biihrenbetrage (Art. 33 (2) d) EPU) zu andern. Er kann also beispielsweise geltende
Gebiihren nicht aufheben oder kombinieren, was seine Befugnisse zur Anderung
bzw. Umstrukturierung des Gebiihrensystems erheblich einschrankt. Solche Ande-
rungen waren nur uber eine Revision des EPU mdglich.

Angesichts des in naher Zukunft erwarteten Beitritts weiterer Staaten zum EPU und
der schnell voranschreitenden Entwicklung auf verschiedenen internationalen
Biihnen gilt es, das EPU maglichst flexibel zu gestalten, damit der Verwaltungsrat
eventuell erforderliche Anderungen rasch und unkompliziert in die Wege leiten kann.
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KONZEPTIONELLE SCHWACHEN DES DERZEITIGEN GEBUHRENSYSTEMS

Die Gebiihrenvorschriften im EPU sind derzeit nicht ganz schliissig aufgebaut, wor-
unter die Transparenz des Gebuhrensystems leidet. Einige Gebuhren sind samt der
entsprechenden Fristen und der Rechtsfolgen einer nicht fristgemé&fen Entrichtung
im Ubereinkommen selbst festgelegt. Dazu gehéren die Anmelde- und die Recher-
chengebiihr (Art. 78 (2) EPU), die Benennungsgebiihr (Art. 79 (2) EPU), die Jahres-
gebiihr (Art. 86 EPU), die Prufungsgebiihr (Art. 94 (2) EPU), die Einspruchsgebiihr
(Art. 99 (1) EPU), die Beschwerdegebiihr (Art. 108 EPU), die Weiterbehandlungs-
gebuihr (Art. 121 (2) EPU), die Wiedereinsetzungsgebuihr (Art. 122 (3) EPU) und die
Umwandlungsgebiihr (Art. 136 EPU).

Andere Verfahrensgebuhren sind einschlief3lich der Rechtsfolgen einer nicht frist-
gemalRen Entrichtung im Ubereinkommen aufgefiihrt, wahrend die zugehorigen
Fristen durch die Ausfiihrungsordnung geregelt werden. Dies betrifft die bei Ein-
reichung einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 (3) EPU oder einer Teilanmeldung
nach Artikel 76 (3) EPU zu entrichtenden Gebuhren (Fristen in R. 15 (2) bzw. R. 25
(2) EPU) sowie die Erteilungs- und die Druckkostengebiihr (Art. 97 (2) b) EPU; Frist
von der Priifungsabteilung gemaR R. 51 (6) EPU festzulegen) und die Druckkosten-
gebiihr fir eine neue Patentschrift nach einem Einspruch (Art. 102 (3) b) EPU, Frist
in R. 58 (5) EPU).

In wieder anderen Féllen sind Verfahrensgebihren ebenso wie die einschléagigen
Fristen und die Rechtsfolgen eines Fristversaumnisses in der Ausfiihrungsordnung
zu finden. Beispiele hierfiir sind die Kostenfestsetzungsgebiihr (R. 63 (3) EPU), die
Anspruchsgebiihr fiir den elften und jeden weiteren Patentanspruch (R. 31 EPU)
sowie die Beweissicherungsgebiihr (R. 75 (3) EPU).

Allen Gebulhren gemein ist wahrscheinlich nur, daf? ihre Hohe in der Gebuhren-
ordnung festgelegt ist. Eine systematischere Regelung des Gebuhrenwesens im
Rahmen des EPU erscheint daher tiberaus wiinschenswert.

Etwas befremdlich ist schlieRlich auch, daR Artikel 126 EPU, der das Erléschen von
Gebiuhrenansprichen der Organisation bzw. von Anspriichen auf Gebuhrenrtck-

erstattung durch die Organisation regelt und inhaltlich damit eher in die Gebulhren-
ordnung passen wiirde, unter den allgemeinen Vorschriften fur das Verfahren steht.
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VORGESCHLAGENE ANDERUNGEN

EINFUHRUNG EINER ALLGEMEINEN ERMACHTIGUNGSKLAUSEL ZUR
ERHEBUNG VON GEBUHREN/STRAFFUNG DES EPU

Es wird daher vorgeschlagen, in Artikel 51 EPU - unter der neuen Uberschrift "Ge-
bihren" - eine Rahmenklausel einzufihren, die es dem EPA erlaubt, Gebuhren nach
Mal3gabe der Ausfiihrungs- und der Gebihrenordnung zu erheben. Im Artikel wirde
auch genau aufgelistet, welche Punkte in der Ausfihrungsordnung geregelt werden,
namlich die Art der Gebuhr, die Zahlungsfrist und die Rechtsfolgen einer nicht frist-
gemalen Entrichtung. Die Gebihrenbetrage blieben weiterhin in der Gebuhren-
ordnung.

Das EPU konnte dann gestrafft werden, indem alle Bezugnahmen auf Gebiihren so-
wie die oben aufgefiihrten Punkte aus dem Korpus des Ubereinkommens gestrichen
und diese Detalils in die Ausfiihrungsordnung aufgenommen wirden. Sie kénnten
dann bei Bedarf durch einen Beschlul3 des Verwaltungsrats mit der in Artikel 35 (2)
EPU geforderten Mehrheit gedndert werden, d. h. mit einer Dreiviertelmehrheit der
vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben.

Derzeit enthalt das EPU Vorschriften zu 16 Gebiihren, die in die Ausfiihrungs-
ordnung tberfuhrt werden sollten.” Wenn an allen Stellen ein allgemeiner Verweis
auf die Entrichtung der Gebuhren "nach Mal3gabe der Ausfiihrungsordnung™ aufge-
nommen wiirde, wiirde das Ubereinkommen sprachlich sehr schwerfallig. Es sollte
daher auf solche Verweise verzichtet werden, da die allgemeine Klausel in Artikel 51
EPU die Transparenz des vorgeschlagenen Systems hinreichend gewahrleisten
wirde.

Die Fristen fur die Entrichtung einer vorgeschriebenen Gebuhr und die Rechtsfolgen
eines Fristversaumnisses sind als Detailvorschriften in der Ausfiihrungsordnung gut
aufgehoben.

1)

Neben den in den Nummern 5 und 6 des vorliegenden Dokuments erwéhnten
Vorschriften waren auch die bei Euro-PCT-Anmeldungen anfallenden Gebiihren
nach den Artikeln 152 (3), 157 (2) b) und 158 (2) EPU von der Straffung betroffen -
siehe CA/PL 21/00. Bereits Rechnung getragen ist hier dem Vorschlag, bei
Widerspriuchen die Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdekammern
abzuschaffen, der vom Ausschul3 "Patentrecht” bereits grundséatzlich befirwortet
wurde und zu einer Streichung der Artikel 154 (3) und 155 (3) EPU fiihren wiirde -
siehe CA/PL 14/98.
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B. UBERFUHRUNG DES ARTIKELS 126 EPU IN DIE GEBUHRENORDNUNG

14. Artikel 126 EPU sollte gestrichen und sinngemaR in die Gebiihrenordnung tiberfiihrt
werden. Die vorbereitenden Dokumente zum EPU belegen, daR im Entwurf der
Ausfiihrungsordnung der jetzige Artikel 126 EPU noch in einer gemeinsamen
Vorschrift mit dem Inhalt der Regel 91 EPU zusammengefaRt war, nach der der
Prasident des Amts auf eine Beitreibung von geschuldeten Betragen verzichten
kann.? In den Materialien zum EPU wird ausdriicklich erwahnt, daR Artikel 126 EPU
in der Praxis nur fur diejenigen Gebuhren gelten sollte, die der Prasident des Amts
gemaR Artikel 3 GebO festsetzt.? Sein Geltungsbereich erstreckt sich nicht auf die
Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der Jahresgebuhren fir europaische
Patente nach Artikel 39 EPU. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, Artikel 126
EPU (zusammen mit R. 91 EPU) in die Gebiihrenordnung zu tiberfiihren.

15. Im folgenden sind die vorgeschlagenen Anderungen des Artikels 51 EPU wiederge-
geben. Alle weiteren Anderungen in den einschlagigen Vorschriften des gesamten
EPU, die dieser Vorschlag nach sich zieht, werden Gegenstand kiinftiger CA/PL-
Dokumente sein, die dann alle Vorschlage zur Straffung des EPU - ob nun im Zu-
sammenhang mit den Gebulhren oder in anderen Bereichen - umfassen werden.

2) Siehe Erster Vorentwurf einer Ausfiihrungsordnung zum Ubereinkommen (iber ein
europdisches Patenterteilungsverfahren, 1971, S. 256, Nummer 10 zu Artikel 145.

3) Der Grund dafiir ist, daf die im EPU vorgeschriebenen Verfahrensgebiihren in der
Regel zu entrichten sind, bevor das Amt die gebuhrenpflichtige Handlung vornimmt.
Bei Nichtentrichtung tritt im allgemeinen ein vollstandiger oder teilweiser
Rechtsverlust ein. Wird der Verwaltungsakt nicht vorgenommen, so erlischt der
Anspruch des Amts auf Zahlung der Gebuhr ohne hin. Siehe Bericht Uber die Sitzung
der Arbeitsgruppe I, 14. - 17. September 1971 in Luxemburg, BR/132 d/71, S. 25.
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IV. VORGESCHLAGENE ANDERUNGEN

Bisheriger Wortlaut

Artikel 51
Gebuhrenordnung

Die Gebiuhrenordnung bestimmt insbe-
sondere die Hohe der Gebuhren und die
Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.

Artikel 126
Beendigung von Zahlungs-
verpflichtungen

(1) Anspruche der Organisation auf
Zahlung von Gebuhren an das Euro-
paische Patentamt erléschen nach vier
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in
dem die Gebuhr fallig geworden ist.

(2) Anspruche gegen die Organisation
auf Ruckerstattung von Gebihren oder
von Geldbetragen, die bei der Ent-
richtung einer Gebuhr zuviel gezahlt
worden sind, durch das Européische
Patentamt erldschen nach vier Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem
der Anspruch entstanden ist.
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Vorgeschlagener Wortlaut

Artikel 51
Gebuhren

(1) Das Européaische Patentamt er-
hebt Gebuhren fur alle nach diesem
Ubereinkommen durchgefiihrten

amtlichen Aufgaben und Verfahren.

(2) Die Ausfuhrungsordnung be-
stimmt die zu entrichtenden Ver-
fahrens- und Verwaltungsgebuhren,
die Fristen fur ihre Zahlung sowie die
Folgen einer nicht fristgerechten Ent-
richtung.

(3) Die Gebuhrenordnung bestimmt
insbesondere die Hohe der Gebilhren
und die Art und Weise, wie sie zu ent-
richten sind.

Streichen - Sinngemal in die Gebuhren-
ordnung uberfuhren.



(3) Dieinden Absatzen 1 und 2 vorge-
sehene Frist wird im Fall des Absatzes 1
durch eine Aufforderung zur Zahlung der
Gebihr und im Fall des Absatzes 2 durch
eine schriftliche Geltendmachung des
Anspruchs unterbrochen. Diese Frist
beginnt mit der Unterbrechung erneut zu
laufen und endet spatestens sechs Jahre
nach Ablauf des Jahrs, in dem sie ur-
sprunglich zu laufen begonnen hat, es
sei denn, dald der Anspruch gerichtlich
geltend gemacht worden ist; in diesem
Fall endet die Frist friihestens ein Jahr
nach der Rechtskraft der Entscheidung.
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