Konsultation des EPA zum
Vorschlag zur Anderung
der Regel 164 EPU

Zu der Nutzerbefragung des EPA zum Vorschlag zur
Anderung der Regel 164 EPU hat die Patentanwaltskam-
mer nachfolgende Stellungnahme eingereicht:

Die Patentanwaltskammer, deren Mitglieder in der
Regel auch Vertreter vor dem Europdischen Patent-
amt sind, begriifit die Initiative zur Anderung der
Regel 164 EPU.

Insbesondere wird durch die vorgeschlagene
Neufassung der Regel 164 EPU sichergestellt, dass
Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestim-
mungsamt/ausgewédhltem Amt mit der Wahl des
EPA als (S)ISA nicht mehr schlechter gestellt sind als
Anmelder, fiir die eine andere ISA als das EPA
die internationale Recherche durchgefiihrt hat. Des
Weiteren wird dadurch gewé&hrleistet, dass der
Euro-PCT-Weg nicht weniger attraktiv ist als das
EP-Direktverfahren.

Bei EP-Direktanmeldungen erlaubt R. 64(2) dem
Anmelder, die geriigte Einheitlichkeit von der Prii-
fungsabteilung tiberpriifen zu lassen und ggf. eine
Riickerstattung zusétzlich gezahlter Recherchege-
biihren zu bekommen. Wir halten es fiir zwingend,
eine entsprechende Riickerstattungsmoglichkeit
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auch bei der Priifung von aus PCT-Anmeldungen
abgeleiteten EP-Anmeldungen vorzusehen und
regen daher die Aufnahme einer entsprechenden
Bestimmung in R. 164 an.

Zu der gednderten Regel 164 (1) EPU heif3t es, dass
die dort vorgesehene 2-Monatsfrist von der Weiter-
behandlung ausgeschlossen sein soll. Sie wird in
Regel 135 (2) aufgenommen. Wir gehen davon aus,
dass dies auch fiir die 2-Monatsfrist gemaf3 Regel 164
(2) EPU gilt.

Es sollte klargestellt werden, dass die Mitteilung
gemaf Regel 164 (2) lit. a) EPU nicht die 24-Monats-
frist gemdf Regel 36 EPU fiir die Einreichung
von Teilanmeldungen auslost. Fraglich konnte dies
deshalb sein, weil die vorgenannte Mitteilung durch
die Priifungsabteilung abgesetzt wird.

Diese Anmerkung ldsst erneut die Fragwiirdigkeit
der gednderten Regel 36 (Teilanmeldungen) erken-
nen. Diese sollte auf die urspriingliche Fassung ohne
Fristbegrenzung zuriickgefiihrt werden.

Im Ubrigen sind wir mit den vorgeschlagenen
Anderungen der Regel 164 EPU einverstanden.

1. Mérz 2013

gez. Dr. Keussen
Vizeprasident



