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. Drucksache

Vorwoart

Patente sid cin selr wichtiges Mittel zom Schutz von Erfindungen. Das Patentrecht ist in Europa
kompliziert, weil es nebencinander nationale Patente, cin curopaisches und ein gemeinschaftliches
Patent bt (letzteres ist noch nicht anwendbar),

In Anbetracht thres ersten Aktiongplans fir Innovation in Europa hilt die Kommission es fiir
notwendig,  cinen  mdglichst  umfassenden  Uberblick  dber das in Europa bestehende
Patentschutzsystem zu erstelien. um beurteilen zu konnen, ob es den Anforderungen der Benutzer
cntspricht. ob neue Gemeinschaftsaktionen erforderlich sind und in welcher Form und mit welchem
Inhadt diese gegebenenfalls ergehen sotiten. : ‘
Dics sind dic drei Ziele des vorlicgenden Gritnbuchs, das Grundlage fiir eine weitreichende
Anhoming der Beteiligten, der dibrigen Gemeinschafisorgane und der zustindigen Behérden der
Mitglicdstaaten zur Frage des patentrechtlichen Schutzes von Erfindungen in Europa sein soll.

Der wichtigste Teil des Griimbuchs befaBt sich mit dem Gemeinschafispatent und den Anderungen,
dic gegebenenfalls an dem Luxemburger Ubereinkommen von 1975 vorzunehmen sind, damit das
den Benutzern gebotene System unter vertretbaren Kosten zuginglich ist und Rechtssicherheit

bictet.

Dic Frage nach der Zukunft des Gemeinschaftspatents steht indes zwangslaufig in Zusammenhang
mit cinigen weiteren technischen Fragen. Dies gilt u.a. fiir die weitere gemeinschafiliche
Harmonisicrung  bestimmter Aspekte des Patentrechts, z.B. der Auswirkungen der
Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschiftsverkehrs auf Erfindungen im Software-
Bereich, der Formvorschriften sowie der Tatigkeit der Patentanwilte.

AuBerdem haben dic im Rahmen der Europaischen Patentorganisation zu bestimmiten Fragen
gefhrten Diskussionen entscheidenden EinfluB auf dic allgemeine Patentrechtsdiskussion in
Europa und die Forderung von Erfindungen. Einige dicser Fragen werden ebenfalls in diesem
Grinbuch behandels.

522/97



I FINLETTUNG .3
Z PATENTRECUTT UND BINNENMARKT e 4
LE Entstehumpsgese e, Lo 4
1.2 Notwewdipheit ciner neuen Gemeinschaftsaktion fiir das Gemeinschaftspatent. ............... 2
3. DAS GEMEINSCHAFTSPATENT .o 6
3.1 Notwendigkeit cines cinheitlichen Patentschutzes. ..o 6
3.2 Vermutliche Unzulinglichkeiten des Luxemburger Ubereinkommens. .......oooooveoeeeee 8
3.3 Das Problem der Ubersetzungskosten und diesbeziigliche Lésungsmaglichkeiten. ... 10
3.4 Das Problem der gerichtlichen Kontrolle und mégliche Lésungen. ..o 12
33 GebUhFCN L e ettt 14

3.6 Einfihrung ciner Moglichkeit zum Ubergang vom Gemeinschaftspatent zum
curopitschen Patent und umgekehrt ... 16
3.7 Welere Fragen ..ot 17
4. ZUSATZLICHE HARMONISIERUNG AUF GEMEINSCHAFTSEBENE . ..o 18
4.1 Notwendigkeit............oooiiviiiiieceeeee. e s 18
4.2 Patentfdhigkeit von Computerprogrammen und softwaregesteuerten Erfindungen ......... 18
4.3 Arbeitnehmererfindungen ...........ooooo i 20

4.4 Formvorschriften, Patentanwalte und Anerkennung der beruflichen Befihi-
BUNESTIACHWEISE ...ttt 21
4.5 Zusitzliche MafBnahmen, um die Anzichungskraft des Patentsystems zu erhéhen.......... 23
5. DAS EUROPAISCHE PATENT ...t 24
S ANeMCINGS | e ‘ ................. 24
3.2 Kostenproblem . 24
520 GebUIren 24

522 Vertalimgssehlissel der Gebihren firr die Aufrechterhaltung von
PUTCIICI L L e 25
5.2.3 UIDCESCIZUBEUN i o e 26



Drucksache

EINLEITUNG

lirfindungen sind fur die Leistungsfahigkeit und den Erfolg der modemen Wirtschaft
uncrliiBlich. Europa scheint in dieser Hinsicht nicht ganz so gut wie seme wichtigsten
Wetthewerber abzuschneiden, denn es verfiigt zwar tiber ausgezeichnete wissenschafiliche
Grundlagen. jedoch gelingt ¢s ihm nicht so gut wie anderen Regionen der Welt, aufgrund
sciner Fihigkeiten neue Produkte zu schaffen und Marktanteile zu crringen. Dies gilt
insbesondere fiir den High-Tech-Bereich(!). Trotz einiger nennenswerter Erfolge, wie dem
Hochgeschwindigkeitszug (TGV) oder der Mobiltelefonie {(GSM), wird Europa in vielen
Bercichen der heutigen Technik von seinen Wettbewerbern berfliigelt, vor allem auf dem
Gebict der Informations- und Kommunikationstechnologie. Deshalb stellt sich die Frage nach
der Mitwirkung der europdischen Industrie an der Entwicklung der Informationsgesellschaft
und des clektronischen Geschiftsverkehrs, und es bedarf grofier Anstrengungen, um die
derzeitige Situation zu verbessern(?).

Der Schutz von Erfindungen ist unerlaBlich. Es ist unumstritten, daf} Unternehmen, die iiber
cin Know-how verfiigen und Markenprodukte und patentierte Verfahren oder Produkte
anbicten, wettbewerbsfihiger sind und ihren Marktanteil leichter halten oder gar ausweiten
konnen als andere.

D'e Globalisierung der Wirtschaft nimmt zu, Dabei liegt der Wert der erzeugten Waren vor
allem in den immateriellen Anlagewerten, In der Europaischen Union liegen jedoch der fur die
Forschung aufgewandte Anteil des BIP, die Forschungsaufivendungen der Industrie, der Pro-
Kopf-Auteil der Forschungsausgaben sowie der Anteil der Forscher an der
Erwerbsbevélkerung niedriger als in Japan und den Vereinigten Staaten. Diese Tendenzen
werden sich in Europa durch eine Verbesserung des Patentschutzsystems allein nicht dndem.
denn dazu bedarf es einer grundlegenden Neuorientierung der europaischen Forschung. die
im iibrigen auch geplant ist. Das Patentrecht darf jedenfalls kein zusitzliches Hindemis fir
die Wettbewerbsfihigkeit der europiischen Unternehmen sein. Der wirksame Schutz von
Erfindungen in der Europaischen Union setzt nimlich voraus, dab Patentschutz leicht zu
erhalten ist und Rechtssicherheit sowie eine angemessene raumliche Geltung bietet.

Seit der Unterzeichnung des EWG-Vertrags sind nahezu 40 Jahre vergangen, und noch
immer verfigen die in der Gemeinschaft titigen Unternehmen fiir thre Erfindungen uber
keinen einheitlichen Patentschutz. Zwar waren die Vorteile cines solchen Systems
offenkundig, denn dadurch kénnten die Patente zentral verwaltet werden und es bestinde eine
groBere Transparenz im Hinblick auf die Wettbewerber, doch ist das 1975 in Luxemburg
geschlossene Ubereinkommen, mit dem ein solches System geschaffen werden solite. memals
in Kraft getreten. '

Dic Gemeinschaft muB  versuchen, die der vollen Entfaltung des Binnenmarktes
cntgegenstehenden restlichen politischen und praktischen Hindernisse zu iiberwinden. Sie

~ steht derzeit vor mehreren Herausforderungen: der Notwendigkeit, durch cine Verbesserung
der internationalen Wettbewerbsfihigkeit der europiischen Unternehmen mehr Arbeitsplitze

1

2

Griimbuch zur Innosation, KOM(Y5) 638 endg, vom 20, Dezember 19935,

“Guropiische [nitiative fiir den clektronischen Geschiifisverkehr™, Mitteilung der Kommission vom
1o, April 1997
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e selallen, der Globalisierang, der Wirtschaft, derentwegen der Binnenmarkt eine wichtige
Voraussctzung, file den Eefolp ist, sowic vor ciner Anmniherung der mittel- und
asteuropdischen Stuen an die Union,

PATENTRECHT UND BINNENMARKT
2.1 Entstehuangspeschichte,

In der curopdischen Union gibt ¢s fiir den Schutz von Patenten zwei Systeme, von denen
keines cin gemeinschafisrechtliches Instrument ist: die einzelstaatlichen Patente und das
curopitsche Patettsystem,

Zucrst sind dic cinzelstaatlichen” Patente entstanden, Dabei ist hervorzuheben, daB das
nationale Patentrecht der Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft dadurch de Jacto
harmonisicet wurde, daB nach und nach alle Mitgliedstaaten dem Miinchner Europiischen
Patentitbereinkommen(?) beigetreten sind.

Das curopiische Patentschutzsystem beruht: auf zwei intemationalen Vertrigen: dem
Minchner Europiischen  Patentiibereinkommen (EPU) von 1973 und dem 1975 in
Luxcmiburg  unterzeichneten Gemeinschafispatentiibereinkommen (GP(), das fester
Bestandteil der 1989 unterzeichneten Vereinbarung iiber Gemeinschaftspatente ist (VaG)(4).
Die Mitgliedstaaten wollten 1975, daB diese beiden Ubereinkommen mdéghchst bald in Kraft
treten.

Das EPU bietet keinen einheitlichen Schutz; der Anmelder hat vielmehr in seinem Rahmen
die Méglichkeit, Patentschutz in den von ihm gewiinschten Vertragsstaaten zu erhalten.
Dieses System hat den Vorteil groBer Flexibilitit, ist jedoch aufwendig und kostenintensiv,
Auflerdem ist im Rahmen des EPU kein auf europdischer Ebene fiir die Regelung von
Patentrechtsstreitigkeiten zustin iges Gericht festgelegt. Daher besteht die Gefahr, daB die

zusténdigen Gerichte in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Entscheidungen treffen.

Das mit dem GPU geschaffene einheitliche, autonome Gemeinschaftspatent soll die einzelnen
europdischen Patente gemiB der 1989 unterzeichneten ViG fiir alle 12 Mirgliedstaaten
zusammenfassen. Diese Vereinbarung ist aufgrund von Verzogerungen bei der Ratifizierung
durch die zwéif Unterzeichnerstaaten bislang nicht in Kraft getreten.

Die Ziele des EPU und der VUG sind zwar verschieden, aber dennoch ergdnzen sich beide
Instrumente., Das EPU bezweckt die einheitliche Erteilung von Patenten nach einem
zentralisierten  Verfahren durch  das Europidische Patentamt in  \iinchen. Dem
Ubercinkomnien kann Jeder europiische Staat beitreten, in bestimmten Fallen auf Einladung
des Verwaltungsrats der Européischen Patentorganisation(®), Die VitG bezweckt die
Venwirkiichung der mit dem Binnenmarkt verfolgten Ziele, insbesondere ir bezug auf die
Chancengleichheit im Wettbewerb und den freien Warenverkehr,

}

Derzeit sind alle Mitglicdstanten der Europiiischien Gemweinschafl dem Miinchner Europiischen
Patentiibercinkontmcn  beigetreten,  Auferden sind auch drei Drittstaaten NVertragsstaaten des
Ubercinkomimens: dic Schweir, Licchtensicin und das Farstentum Monaco,

Verenbarmg dber Gemeinschaftspatente. peschlossen in Luxemburg am 15 Dezember 1989, ABI
N B Aot voue 300128980 1, nichstehend "Via(s",

Awtikel ton 151,
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2.2 Notwendigkeit ciner neuen Gemeinschaftsaktion fiir das Gemeinschaftspatent

Als  erstes  fragt  sich, ob  und inwieweit die Beteiligten bereit wiren, das
Gemeinsehallspatentsystem geméB der in Luxemburg geschlossenen Vereinbarung zu nutzen,
fafls dicse cines Tages nach ihrer Ratifizicrung durch die 12 Unterzeichnerstaaten in Kraft
treten sollte, Wiirde dic Industric nicht in gewisser Weise zn diesem neuen System
*hingezogen" ader reichen das bestehende Europiéische Patent und die nationalen Patente statt
dessen fitr ihre Bediirfisse aus? Gemeinschaftspatente wiirden dann nur in sehr geringem,
unbedeutendem MaBe angemcldet werden, ' '

Dic erste Fassung des Luxemburger Ubereinkommens wurde 1975 von den seinerzeit neun
Mitglicdstaaten der Europdischen Gemeinschaft beschlossen, “in dem Wunsch, europdischen
Patenten. dic fir ihre Hoheitsgebiete nach dem Ubercinkommen iiber die Erteilung
curopdischer Patentc vom 3. Oktober 1973 erteilt werden, einheitliche und autonome
Wirkung zu verleihen(6). Dic letzte Fassung des Luxemburger Ubereinkommens datiert von
1989, Dic am 15, Dezember 1989 in Luxemburg unterzeichnete Vereinbarung iiber
Gemeinschaftspatente  bezicht sich auf die Zwolfergemeinschaft, enthalt jedoch keine
Regelung in bezug auf dic Erweiterung von 1995, als Osterreich, Schweden und Finnland der
Gemeinschaft beitraten, Die Vereinbarung von 1989 hat fiir diese Mitgliedstaaten keine
unmittelbare Wirkung, obwohl sie rechtlich verpflichtet sind, ihr beizutreten. Der
Vercinbarung zufolge kann zwischen den Vertragsstaaten und dem beitretenden Staat ein
besonderes Abkommen geschlossen werden, in dem die durch den Beitritt dieses Staates
erforderlichen Einzelheiten der Anwendung dieser Vereinbarung festgelegt werden(?). Dazu
wire cin Ubereinkommen auszuhandeln, das unterzeichnet und anschliefend von allen
Unterzeichnerstaaten des Luxemburger Ubercinkommens ratifiziert werden miilite, was
natiirlich ein sehr aufwendiger, komplizierter Vorgang ist. Dieser Aufivand und diese
Komplexitit wiren bei kinftigen Beitritten zur Européischen Union natiirlich noch gréfer.

Das Patentsystem in Europa beruht also auf internationalen Vertragen. Der Grund hierfiir ist,
daf die Gemeinschaft zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vertrige keine entsprechende
Zustiandigkeit besaBl. Das ist heute anders, und der Europdische Gerichtshof hat mehrfach
bestatigt, daB die Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentrechts zustindig ist, sofern dies zur
Verwirklichung eines der Vertragsziele beitrigt (freier Warenverkehr oder Schaffung eines
Systems, das den Wettbewerb vor Verfalschungen schiitzt)(®). Dabei ist allerdings Artikel
235 EG-Vertrag zu beriicksichtigen, wonach die Mitgliedstaaten die Einfithrung einer neuen
Gemeinschaftszustindigkeit nur einstimmig beschlieBen konnen. In allen diesbeziiglichen
technischen Fragen muf} daher ein Konsens gefunden werden.

Der Riickgriff auf eine Vorschrift des Gemeinschafisrechts hitte zum einen den Vorteil, dafh
der Zeitpunkt des Inkrafitretens in der Vorschrift eindeutig festgelegt wire (wihrend er bei
einem Ubereinkommen insofern ungewiB ist, als es darauf ankomm, wie schnell es von den
Unterzeichnerstaaten ratifiziert wird), und zum anderen gibe es bei kinftigen Erweiterungen

6

Priambel des Ubcrcinkommens tiber das Europdische Patent fiir den Gemeinsamen Markt
(Gemcinschaftspatentitbercinkommen). ABL Nr. L 17 vom 26.1.76. 5. 1.

Artikel 7 Absatz 4 VUG.

EuGi - Urtcil vom 13, Juli 1995, Kénigreich Spanicn gegen Rat, Slg. 1995, [-1985, Rs. C- 350/92,
Ru. 27- Gutachten 1794 vom 15, November 1994, Slg. 1994, [-5267. Rn. 39 (Gutachtenantrag der
Komuvission betreffend dic ausschlicBliche Zustindigkeit der Gemeinschaft fur den Abschlufy
volkesrechilichier Abkammen anf dem Gebiet der Dicnstlcistungen und des Schutzes des geistigen
Piipentions).




der  Goemeinschaft  keinerlei  Schwicrigkeiten, da  die  Vorschrift  als Teil des
“gemeinschaftlichen Besitzstands" keiner Anderung oder Neuverhandlung bedirfie. Eine
wichtige Frage ist daher, wic das Luxemburger Ubereinkommen zu einem auf Artikel 235
EG-Vertrag gestiitzten gemeinschaftlichen Rechtsinstrument umgeformt werden kann.

Nachdem auf curopiischer Ebene Strategiediskussionen iiber Erfindungen sowie iiber deren
Schutz und Auswirkungen auf die Beschiftigungslage aufgenommen wurden, hilt die
Kommission cs fiir geboten, zum Gemeinschafispatent und dem Patentsystem in Europa eine
Bilanz der Lage zu erstellen(®). Dazu dient das vorliegende Griinbuch. Es behandelt zunsichst
dic Defizite. dic sich ans dem Fehlen einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung des
curopiischen  Patentsystems  ergeben, sowie die Hindernisse, die ihrem Inkrafttreten
entgegenstehen.  AnschlieBend gelt es auf die damit zusammenhingenden technischen,
rechtlichen und politischen Fragen ein, wie - die der zusitzlichen Harmonisierung des
Patentrechts auf Gemeinschaftsebene.

Dic drei Zicle des Griinbuchs sind:

eineen maglichst umfassenden Uberblick iiher den derzeitigen Schutz von Erfindungen
durch Patente in der Gemeinschaft zu geben:

~ zu benrteilen, ob neue Gemeinschafisaktionen und/oder ein Ausbau der derzeitigen
Systeme erforderlich sind:

~ zu ermitteln, in welcher Form und mit welchem Inhalt diese Aktionen gegebenenfalls
ergehien sollten.

Die Kommission fordert alle Beteiligten auf, sich an der umfassenden Konsultation zu diesem
Thema zu beteiligen und zu den im Griinbuch aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen,

3. DAS GEMEINSCHAFTSPATENT
3.1 Notwendigkeit eines einheitlichen Patentschutzes

Mit dem Inkrafttreten des Minchner Ubereinkommens wurden insbesondere folgende
wichtige Fortschritte erzielt: Einfithrung eines zentralisierten Patentierungsverfahrens nach
einheitlichen Rechtsvorschriften und mit einer einzigen Verfahrenssprache, ErmiBigung der
Kosten fiir die Patenterteilung, sofern ein Patentschutz fir mehrere Mitgliedstaaten beantragt
wird, Einfilhrung cines hochrangigen Schutzrechts sowie de facto-Hanmonisierung der
einzelstaatlichen Patentrechtsvorschriften in bezug auf Patentfihigkeit, Rechtsgiiltigkeit und
Geltungsbereich.

Da das System jedoch nicht durch ein einheitliches Gemeinschaftspatent erginzt wurde, ist
seine Wirksambkeit begrenzt:

~ Der Ubergang des crteilten europdischen Patents in die nationale Phase ist mit erheblichen
Kosten verbunden und erschwert die Verwaltung der Patente, denn in jedem der benannten
Linder sind beim nationalen Patentamt eine Ubersetzung der Patentschrift einzureichen
und dic Gebihren fiir dic Aufrechterhaltung des Jjewelligen Patents zua entrichten:

Y Frster Aktionsplan fir Innovation in Europa, KOM (96) 589 endg., vorgelegt von der Kommission
am 205 November [996,
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— Verfahren wegen Verletzung oder Nichtigkeit eines Patents sind aufwendig, weil sie bei
den nationalen Gerichten in all denjenigen Lédndemn einzuleiten sind, fiir die das
curopaische Patent erieilt wurde;

- da ¢s keine gemeinsame Rechtsprechung gibt, besteht die Gefahr, dafl der Wert des
curopiischen Patents durch die unterschiedliche Auslegung des diesbeziiglichen Rechts
durch dic nationalen Gerichte in Frage gestellt wird,

— dic nationalen Gebiihren zur Aufrechterhaltung des europiischen Patents sind fiir den
Patentinhaber cine schwere Belastung, vor allem weil die mit diesen Gebithren erzielten
Einnahmen nur zum Teil (z.Zt. lediglich 50%) zur Deckung der Kosten verwendet
werden. dic dem Europgischen Patentamt durch das Erteilungsverfahren entstehen;

— dic zusitzlichen Kosten fir den Schutz in jedem weiteren benannten Land haben ein
selektives Vorgehen der Unternehmen zur Folge, das den Zielen des einheitlichen Marktes
zuwiderliuft. Einerseits werden namlich die kleineren Mitgliedstaaten dadurch
benachteiligt - sowohl im Hinblick auf den Technologietransfer als auch auf ihre
Attraktivitit als Standort fur Investitionen -, daB sich die Patentanmeldungen auf die
grofien Mitgliedstaaten konzentrieren, und andererseits verringert sich der wirtschaftliche
Wert des Patentschuizes durch seine Beschriankung auf lediglich ein Teilgebiet des
Binnenntarktes.

Das wichtigste Merkmal des Gemeinschaftspatents wire im Falle seiner Einfithrung seine
Einleitlichkeit; seine Rechtswirkung ware iiberall in der Gemeinschaft gleich, und es kénnte
nur fir die gesamte Gemeinschaft erteilt, ibertragen oder fur riichtig erklirt werden oder
erléschen(19). Je grofer die Zahl der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, um so grofer wird
der raumliche Geltungsbereich der Gemeinschaftspatente.

Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung iiber Gemeinschaftspatente 1989 in Luxemburg
war zwar anzunehmen, daB die Ratifizierung innerhalb einer angemessenen Zeit erfolgen
wiirde, aber heute - mehr als sieben Jahre danach - ist sie noch immer nicht erfolgt(!!), und es
stellt sich die Frage, ob das Ubereinkommen in seiner derzeitigen Fassung noch immer den
seinerzeit festgelegten Zielen entspricht.

Bestimmte wissenschaftliche Kreise befiirworten - mehr noch als die Industrie - folgendes
Vorgehen: Bei den Patenten sollte unbedingt in der gleichen Weise vorgegangen werden wie
suvor schon bei den Marken und wic es auch fiir Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster
vorgeschlagen wurde, d.h. es sollte durch eine Gemeinschaftsverordnung fur einen
einheitlichen Patentschutz gesorgt werden. Dieses Argument allein reicht fiur eine derartige
MaBnahme nicht aus, wenngleich die Vorteile eines . solchen einheitlichen Systems
offenkundig sind:

— Die Venwvaltung der Patentrechte wiirde erheblich erleichtert, denn man “brauchte dann
nicht mehr Gber dic nationalen Behérden vorzugehen. Dies wire auch kostensenkend
(keine Kosten fir den Ubergang in die nationale Phase, Einsparungen bei den Kosten fir
Patentanwiltc usw.);

i)

Artikel 2 Absatz 2 des Gemeinschaftspatentiibereinkommens, nachstehend GPU.

Bistang wurde dic Vercinbarung Gber Gemeinschallspatente lediglich von sicben Milgliedstaaten
ratifiziert: Frankrcich, Deutschland, Griccheniand. Dinemark, Luxemburg, dem Vereinigten
Kanigreich und den Nicderlanden (Quelle: vermerk des Rates vom 22, November 1996).
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~ Mit dem System wiirde vermieden, daf Rechtsstreitigkeiten iiber die Verletzung cines
Patents in allen Mitglicdstaaten gefithrt werden miissen. Der Kldger kénnte sich statt
dessen darauf beschrinken, am Wolsitz des Beklagten Klage zu erheben('2): '

— Dicsus System béte groBere Rechtssicherheit durch die Einfiihrung eines zentralen
Rechtsprechungsorgans, das fir Entscheidungen iiber die Auslegung und rechtliche
Guiltigkeit von Gemeinschaftspatenten zustindig wire.

Dic potentieflen Benutzer des Gemeinschaftspatents werden im Rahmen des vorliegenden

Griinbuchs aufgefordert, sich zu den Vor- und Nachteilen eines einheitlichen Patentschutzes
unter Beriicksichtigung seiner wesentlichen Merkmale zu #uBem: sehr grofler riumlicher

Danach stellen sich zwei Fragen:
- Inwieweit benétigen die Benutzer tatsichlich einen einheitlichen Patentschutz?
— Kénnen die mit einem derartigen einheitlichen System angestrebten Zicle im Wege des

Luxemburger Ubereinkommens erreicht werden, sei es in dessen derzeitiger Fassung oder
nach einer entsprechenden Anderung?

Fragen

* Wie beurteilen Sie ganz allgemein die Vor- und Nachteile eines gemeinschaftsweiten

Patentschutzes im Hinblick auf:

- die Kosten

- den raumlichen Geltungsbereich

- Probleme mut \Vettbewerbsverﬁilschungen
- den freien Warenverkehr

- die Rechtssicherheit

- die Kontrolle von Patentverletzungen

- die vorgeschriebenen Ubersetzungm?

* Was sind Threr Meinung nach in bezug auf die Kosten und rechtlichen Strukturen die
wichtigsten Voraussetzungen fiir ein reibungsloses Funktionieren eines solchen Systems?

¢ Soliten die laufenden - Ratifikationsverfahren  letztlich zum Inkrafitreten  des
Gemeinschaftspatentiibereinkommens fuhren, wiirden sie dieses Instrument in der in dem
Ubereinkommen von Luxemburg festgelegten Fassung benutzen?

* Eine etwaige Umgestaltung des Luxemburger Ubereinkommens sotzt die Einstimmigkeit
der Unterzeichnerstaaten voraus, sei es im Wege einer Anderung des Ubereinkommens
oder durch eine auf Artikel 235 EGV gestiizte Verordnung, Halten Sie eine derartige
Umgestaltung fiir sinnvoll, oder entspricht die Kombination von curopdischem Patent und
einzelstaatlichen Patentsystemen Ihrer Ansicht den Erfordernissen der Industrie”

3.2 Vermutliche Unzuliinglichkeiten des Luxemburger Ubereinkommens

Das Gemeinschaftspatent soll im Hinblick auf den Gemeinsamen Binnenmarkt alle
vorstchend unter Punkt 3.1 genannten Nachteile und Unzulinglichkeiten des EP(J beseitigen,
Nach den der Kommission vorliegenden Informationen wird jedoch der Nutzen und

Artikel 14 Absatz | des Protokolls {iber dic Regetung von Streitigkeiten iiber dis Verletzung und die
Rechisgiiltigkeit von Gemeinschafispatenten, nachstehend "Streitbeilegungsprotokoll” genannt,
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prabtsche Amcw des Gememsehalispatents o der mit der Vercinbarung von 1989
festpelopton Fassung mozawver prondlependen Aspehien geschmalert,

Da sind  zum cinen e selr hohen Ubersetzungskosten,  denn  die
Gememnsehaftspatentscheifien nuissen vollstinlig in alle Sprachen der Mitgliedstaaten
fibersetzt werden(™), Einoin der aus 15 Niglicdstaaten bestehenden Gemeinschaft erteiltes
Gemeinschaflspatent wiirde zehn Uberset2ungen benétigen, Im Durchschnitt liegen die
Ubersetznngskosten pro Scite ber 128 DENC. und da cine Patentschrift durchschnittlich 20
Seiten umbaBt, crpeben sich Ubersetzongskosten von msgesamt rund 23 000 DEM, Dies ist
natiitlich i schr hoher Betrag, der vor allem von den KMU schwer zu tragen wire. Er
mibte jedoch im Verhiilinis 2o dem grolien Vorteil des cinheitlichen Gemeinschaftspatents
geschen werden. das auf cinem: Markt it siber 340 Mio, Menschen einen einheitlichen

Schutz bicten wiirde{14).

Das zweite Problem un Zusanuncahang mit dem Luxemburger Ubereinkommen dirfte das
vorgeschene System der gerichtlichen Komtrolle sein. In dem Ubereinkommen sind zwei
Rechtsmittel fostgelegt. die zur Nichtigkeit des Geneinschafispatents fiihren kénnen.

Zum cinen besteht dic Maglichkeit. unmittelbar beim Europiischen Patentamt zu beantragen,
cin Patent fiir nichtig zu erkldren, Ist dic Nichtigkeitsabteilung der Auffassung, daf} die in
dem Ubereinkommen festgelegten Nichtigkeitsgriinde der Aufrechterhaltung des Patents
entgegenstehen. so erkldrt sic os thr nichtig. Diese Nichtigkeit gilt firr die gesamte
Gemeinschaft(!%).

Daneben besteht noch cine zweite Méglichkeit. ein Patent fiir nichtig erkliren zu lassen, und
zwar durch Erhebung einer auf die Erklarung der Nichtigkeit gerichteten Widerklage bei
emem mit einer Patentverletzung befaBten cinzelstaatlichen Gericht, Wenn einer der in dem
Ubereinkommen  festgelegten Nichtigkeitsgriinde nach  Auffassung des Gerichts der
Aufrechterhaltung des Gemeinschaftspatents entgegensteht, erklart es das Patent fiir
nichtig('?). Die rechtskriftige Entscheidung eines erstinstanzlichen nationalen Gerichts, mit
der die Nichtigkeit cines Gemeinschafispatents festgestellt wird, wire dann in allen
Vertragsstaaten wirksam. Obwohl in diesem Fall das, Gemeinsame Berufungsgericht(1®)
angerufen werden konnte, wird diese in dem Ubereinkommen vorgesehene Befugnis eines
einzelstaatlichen Gerichts, ein Gemeinschaftspatent gemeinschafisweit fiir nichtig zu
erklaren, verschiedentlich als eine mégliche Quelle von Rechtsunsicherheit angesehen. Einige
potentielle Benutzer des Gemeinschafispatents halten es fiir zu gefiihrlich, dal ein Patent, das
in einem so groflen und wirtschafilich bedeutenden Gebiet wie der Gemeinschaft gtle. durch
die Entscheidung eincs cinzelstaatlichen Gerichts fiir nichtig erklart wird.

Artikel 30 Absiitze | und 2 GPU,

Dic angegebenen Zahlen wurden Unterlagen des Europiiischen Patentamits in Miinchen cntnomien.
dax dic Deutsche Mark als Bezngswiihrung verwendet.

I der Zwillergemcinschialt,
Artike! S5 s 3% €Y, .

Artikel 15 Absatz 2 und Arttkel 19 Absatz | des Protokaolls itber dic Regelung von Streitigkeiten,

Artehel 21 imd 22 des Protolutls uber dic Repelung, von Strettipkenten,
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Zu dicser gbermiBigen Gefahr kommt noch ein weiteres Problem: Wird bei einem
cinzelstaatlichen Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines Gemeinschaftspatents
anhingig ist, dic Rechtsgiiltigkeit dieses Patents im Wege der Widerklage angefochten, muB
jedes andere einzelstaatliche Gericht, bei dem ein anderes dieses Patent betreffendes
Verletzungsfahiren anhingig ist, das Verfalren - aufler in Ausnahmefillen - aussetzen(1%). In
Anbetracht der langen Verfahrensdauer, die sich oftmals iiber drej Instanzen erstreckt, wird
gegen diese Bestimmung eingewendet, sie kénne zur Folge haben, daB der mit dem
Gemeinschaftspatent gewihrte Rechtsschutz blockiert wird.

Fragen

¢ Teilen Sie die Ansicht, daB die wichtigsten Nachteile des Gemeinschafispatents in seiner
derzeitigen Form (Luxemburger Ubereinkommen) zum einen in den hohen Kosten zu
sehen sind, die durch die Verpflichtung zur Ubersetzung der Patentschriften in alle
Sprachen der Gemeinschaft entstehen, und zum anderen in der Rechtsunsicherheit in
bezug auf das Syster der gerichtlichen Kontrolle? Sehen Sie weitere Nachteile?

33 Das Problem der Ubersetzungskosten und diesbeziigliche Lésungsméglichkeiten

Sollten die Kosten fiir die Ubersetzung der gemeinschaftlichen Patentschriften in alle
Sprachen der Gemeinschaft als ein wichtiges Hindemis fir den Erfolg des
Gemeinschaftspatents angeschen werden, miifite nach einer geeigneten Lésung gesucht
werden. Dies wiire jedoch eine heikle und schwierige Aufgabe,

Eine erste Losung ist in der urspriinglichen Fassung des Luxemburger Ubereinkommens von
1975 vorgesehen. Danach sollen sich die Ubersetzungen auf die Amtssprachen der Linder
beschrinken, fiir dic die Erteilung eines Patents beantragt wird (Artikel 33). Diese
(begrenzte) Verpflichtung zur Ubersetzung kann Jjedoch mit dem in Artikel 88 vorgesehenen
Vorbehalt versehen werden: Demzufolge kann jeder Mitgliedstaat erkliren, daB, falls die
Patentschrift des Gemeinschaftspatents nicht i einer der Amtssprachen dieses Staates
offengelegt worden ist, der Patentinhaber die Rechte aus diesem Patent nicht geltend machen
kann. Nach der Regelung des Luxemburger Ubereinkommens von 1975 hat der Anmelder
also lediglich eine Ubersetzung der Patentanspriiche vorzulegen, die der Erteilung des Patents
zugrunde gelegt werden. Aufierdem kann nach dem Ubercinkommen jeder Vertragsstaat eine
Ubersetzung der Patentschrift verlangen, und der Patentinhaber kann den Zeitpunkt fiir die
Vorlage der Ubersetzung bestinunen, je nachdem, ab wann er den Patentschutz bendtigt,

Bei dicser Losung bleibt der Patentinhaber also flexibel und kann dic Ubersetzungen der
Patentschrift je nach Dringlichkeit des gewimschten Patentschutzes vorlegen. In der
Vorschrift wird danach unterschieden, ob der Patentinhaber die Ubersetzung der Patentschrift
a) innerhalb von dret Monaten ab dem Zeitpunkt der Verdffentlichung des Hinweises auf die
Patenterteilung, b) innerhalb einer Frist von mehr als drei Monaten, jedoch seniger als drei
Jahren, oder c) erst nach mehr als drei Jahren vaoriegt. Im Fall a) kann der Patentinhaber die
Rechte aus dem Patent geltend machen, sobald er die Ubersetzung vorlegt, Im Fall b)kann er
die Rechte aus dem Patent zum selben Zeitpunkt geltend machen, jedoch kann er von jedem
Dritten, der seine Erfindung ohne seine Emwilligung vor der Vorlage der Ubersetzung
benutzt hat. ledighich eine angemessene Entschidigung verlangen, Im Fall ¢) kann Jeder
Dritte, der die Erfindung vor der Varlage der Ubersetzung benutzt hat oder tatsichliche und
emsthaftc Vorbereitungen  hierzu  getroffen hat, dic Benutzung der Erfindung zu
angemessencn Bedingungen fortsetzen, ' '

1

Artikel 34 des Protokolls dber dic Regelung von Streitigkeiten,
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In der Konferenz zan Revision des Uberemkommens von 1989 wurde cine zweite Losung
crétent, dic offenbar aul wertgehende Zustimmung stieB. Danach sollte das Erfordernis einer
umthssenden  Ubersetzamg der Patentschrit erhalten bleiben. Das Nichtvorliegen der
Ulbersetzung, in cine ader mehrere sprachliche Fassungen sollte jedoch nicht die Wirksamkeit
des Gemenschallspatents beeintriichtigen, sondern lediglich seine Unwirksamkeit in dem
betrefTenden Land bz, den betreflenden Lindern zur Folge haben. Diese Losung wire eine
Ausnahiie zu dem cinheitlichen Charakter des Gemeinschafispatents, das in dieser Hinsicht
dem Buropiischen Patent anpeniihert wiirde,

Die dritte Moplichkeit znr Senkung der Ubersetzungskosten ist die vom Européischen
Patentamt e das Luropsdische Patent(*") entwickelte "globale" Losung. Sie sieht drei
wichtige Kriterien vor:

= Mit der Veréffentlichung  der Patentanmeldung st gleichzeitig eine  ausfithrliche
Zusammendassung der Patentschrift in der Verfahrenssprache zu veroffentlichen; diese
Zusammenfassung ist in der Folge in alle Sprachen der Mitgliedstaaten zu tibersetzen.

~ Zum Zeitpunkt der Patentertetlung ist lediglich eine Ubersetzung der Patentanspriiche
erforderlich.

- Bevor der Patentinhaber scine Rechte aus dem Patent geltend machen kamn, mul die
Patentschrift vollstindig éibersctzt scin,

Durch diese umfassende Losung soll einerseits die Beschaffung von Informationen tber
Patente erleichtert werden und andererseits sollen mit ihr die erheblichen Nachrteile des
derzeitigen Systems beseitigt und dic finanziellen Belastungen fiir die Anmelder gemildert
werden. '

Ubertrdgt man die Pline des Europiischen Patentamts auf das Gemeinschaftspatent. dirfte
die globale Losung Kosten in Hohe von schitzungsweise 100 DM fir die Erstellung der
ausfithrlichen Zusammenfassung der Patentschrift sowie jeweils 120 DM fiir die Ubersetzung
in jede der zehn Sprachen der Gemeinschaft zur Folge haben. Insgesamt wiirde die
Ubersetzung der Zusammenfassung etwa 1 300 DM kosten. Gelit man von durchschnittlich
3,5 Seiten fiir die Formulierung der Anspriche je Patentschaft sowie von etwa 300 DM an
Kosten fir die Ubersctzung in eine Sprache aus, so wiirden die durchschnittlichen
Ubersetzungskosten sich auf 5 000 DM belaufen.

Daraus ergeben sich Ubersetzungskosten von insgesamt 6 300 DM pro Anmeldung, Dies
entspriche ciner Emsparung von etwa 18 700 DM pro Anmeldung gegeniiber dem Fall, daB
Jjede Patentschrift vollstindig in alle Sprachen der Gemeinschaft zu ibersetzen wiire.

In bezug auf dic Ubersctzungen gibt cs jedoch noch weitere Losungen:
» Zum cinen kénnte das Ubersctzungserfordernis entweder v6llig entfallen oder aber auf die
reinen Patentanspriiche beschrinkt werden,

= linc weitere Maglichkat wiire, cin System cinzufithren. bei dem Ubersetzungen "auf
Anlrage” crstelit werden, so dall cine Verpflichtung zur Vorlage ciner Uberserzung erst
dann entstiinde, wenn dicse von cinem Dritten angefordert wird. Um dicses Projekt zu
finanzicren, miiBte entweder cin Reservefonds geschaffen werden, z.B. mit Mitteln aus

M Dokament Nio CAZKG/9G v 19 Noveriber 1996 fir den Verwaltungsral der Europiischen
PPatcntorpianisition.
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ciner bei jeder Patentanmeldung zu erhebenden Gebihr, so daB die Kosten fiir u.U.
angeforderte Ubersctzungen gedeckt wiren, oder es kannten Beitrige zu den Kosten fiir
cine entsprechende Versicherung erhoben werden,

» SchlicBlich wurde auch vorgeschlagen, die Patentschrift sollte eine kurze Beschreibung
mit allen zum Verstindnis der Erfindung und zur Auslegung der Patentanspriiche
wichtigen Informationen enthalten. Diese Beschreibung sollte tbersetzt und im Anhang
durch e¢me ausfiihrlichere Beschreibung ergiinzt werden, die in der Regel nicht zu
iibersetzen wire, Zu dieser Idee wurde unlingst eine zusitzliche Variante verdffentlicht:
cine komprimierte Beschreibung. Nach der materiellen Priifung des Antrags miBte die
Beschreibung bei dieser Variante auf Veranlassung des Antragstellers in Zusammenarbeit
mit cinem Pritfer komprimiert werden.

Es mag dahingestellt sein, welche Lésung vorzuziehen ist: Jedenfalls steht fest, daB die
Ubersetzungen im  Sinne einer grobtmoglichen Effizienz nicht bei den nationalen
Patentdmtern, sondern zentral beim Europiischen Patentamt vorgelegt werden sollten, So
war es auch im Luxemburger Ubereinkommen vorgesehen.

Fragen

* Zichen Sie zur Senkung der Ubersetzungskosten ein System vor, das sich auf die
Artikel 33 und 88 des Luxemburger Ubereinkommens von 1975 stitzt, oder die vom
Europiischen Patentamt entwickelte “globale Losung™?

» Sollte keine dieser beiden Losungen verwirklicht werden kénnen, wiirden Sie dann eine
Lésung  befiirworten, die als Ausnahme zum einheitlichen ~ Charakter des
Gemeinschafispatents vorsieht, daB das Gemeinschaftspatent bei Nichtvorliegen der
Ubersetzungen in dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) nicht gilt?

* Halten Sie sonstige Alternativen zur Senkung der chrsetzungskosten fiir interessant und
geeignet (Ubersetzung auf Anfrage, komprimierte Beschireibung usw.)?

= Sind Sie auch der Ansicht, daf die Ubersctzungen der Patentschrift fiir das
Gemeinschaftspatent - wie im Luxemburger Ubereinkomumen vorgesehen - zentral beim
Europaischen Patentamt vorgelegt werden sollten?

3.4 Das Problem der gerichtlichen Kontrolle und migliche Lésungen

Das Problem mit der durch das Luxemburger Ubereinkommen vorgesehienen gerichtlichen
Kontrolle wurde vorstehend unter Punkt 3.2. dargelegt. Dieses System. mir dem das
Gemeinschaftspatent in das auf dem EG-Vertrag beruhende Rechtssystem eingebunden
werden soll(2!), sollte noch einmal berprift werden, um seine vermutlichen Nachteile zu
beseitigen.

Eine Lésung wire, den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten die Zustindigkeit fir Klagen
wegen Verletzung eines Patents, auf Feststellung der Nichtverletzung sowie fur alle Klagen
wegen Benutzung einer Erfindung wihrend des Zeitraums vor der Versffentlichung der
Patenterteilung cinzuriumen. Klagen auf Nichtigerklinmg des Gemeinschaftspatents kénnten
hingegen der Zustandigkeit ciner beim Europdiischen  Patentamt neu zu  schaffenden
Nichtigkeitsabteilung sein. Im Gegensatz zu den Vorschriften des Ubereinkommens in seiner

21 Vor altem soliten dic Folgen von Antikel 20 des Protokolls fiber die Regelung von Streitigkeiten
vermicden werden,
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derzettipen Passunp(?2) wiiren dic nationalen Gerichte also nicht fir Widerklagen auf
NichtiperhEirung, des Gemeinschaflspatents zustiindig,

Wiirde vor cinem nationalen  Gericht  cine  Widerklage auf Nichtigerklirung  des
Ciemeinschadispatents crhoben, miibte das Gericht das laufende Patentverletzungsverfahren
aussetzen, bis die zustindige Nichtigkeitsabteilung des Europaischen Patentamts iber die
Rechispiiltighert des Patents entschicden hat. Anders gesagt, iiber die Rechtsgiiltigkeit oder
Nichtigkeit cines Gemeinschaitspatents wurdo nicht mehr von nationalen Gerichiten, sondem
aussehlichlich von Gerichten auf Gemeinschafisebene entschieden. Um einer Vielzahl von
Widerklagen durch vermutliche Patentverletzer vorzubeugen, miite die Verpflichtung zur
Aussctzung des Verfahrens sicherlich auf solche Fille beschrankt werden, in denen der
zustiindige Richter erhebliche Zweifel an der Rechtsgiiltigkeit des Gemeinschaftspatents hat.

im Rahmen der beden moglichen Rechtsbehelfe lage die Zustindigkeit fiir Fragen der
Roechisgiiltigkeit und der Nichtigkeit ausschlieBlich bei einer Abteilung des Europiischen
Patentamits und anschlicBend beim Gericht erster Instanz der Europiischen Gemeinschaft,
Ein Gememschaftspatent kénante somit auf zweierlei Weise fiir nichtig erklart werden:

— entweder durch cine unmittelbar beim  Europidischen Patentamt erhobene Klage auf
Nichtigerkldrune(34):

— oder durch cine Widerklage vor einem nationalen Gericht, das seine Entscheidung
aussctzen miBte. bis die Nichtigkeitsabteilung entschieden hat. Das nationale Gericht
kénnte dann die Streitigkeit iiber die angebliche Patentverletzung unter Beriicksichtigung
der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung beilegen.

Was die Voraussetzungen fiir eine Klage auf Nichtigerkldrung, die Nichtigkeitsgriinde, die
Priifung des Klageantrags, die Erklarung der Nichtigkeit oder Aufirechterhaltung des Patents
sowie die Verdffentlichung einer neuen Patentschrift nach dem Nichtigkeitsverfahren angeht,
kann der derzeitige Wortlaut der Artikel 55 bis 39 des Luxemburger Ubereinkonumens
vermutlich unverindert bleiben.

Gegen  Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilungen wber die Rechtsgiiltigkeit von
Gemeinschaftspatenten soll die Méglichkeit gegeben sein, beim Gerichit erster Instanz der
Europdischen Gemeinschaft (EuGel) Rechtsmittel einzulegen. Dieses Rechtsmittel soll bei
Unzustindigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschrifien, Verletzung des Vertrages oder
der Vorschriften iber das Gemeinschafispatent oder einer  diesbeziiglichen
Durchfithrungsvorschrift sowie bei Ermessensmilibrauch eingelegt werden kémnen, Das
EuGel soll sowohl zur Authebung als auch zur Anderung einer angefochtenen Entscheidung
befugt sein. In diesem Zusammenhang mdgen sich einige Fragen in bezug auf den
organisatorischen Ablauf der Arbeiten des EuGel stelen. So wire u.U. zu priifen, ob beim
EuGel nicht cine speziell fiir das Gemeinschafispatent zustindige Kammer geschaffen
werden sollte(24),

22

23

24

Artikel 15 Absutz | Buchstabe d) des Protokolls iiber die Regelung von Streitigkeiten.
Artikel S5 GPU.

Soflte dieser Gedanke aufgegriffen werden, wiiren dic Modalititen fiir die Einrichtung dieser neuen
Nichtigkcitsabtetlung des Buropiischen Patentamts und die Maglichkeit, gegen von ihr getroffene
Entscherdingen Rechismitel cinlegen vu kénnen, niiher 2u priifen. Dabei kommt es vor allem auf die
Art des zar Einfitheung der entsprechenden Verfuhren gewiillien Rechtsinstruments an.
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Ein  letzies Reehtsmittel gesen Entscheidungen  des  EuGel in Fragen, die das
Gemeinschadtspatent betreflen, kannde  schlieBlich beim  Gerichtshof der Europiischen
Gemeinsclatton cmgelept werden. Dicses Rechtsmittel ist auf eine Priifung von Rechtsfragen
bescheankt(*Y).

Um die BEehiivitit dicses Mechanismus zo gewiéihrletsten, sollte klar darauf hingewiesen
werden, dafd cine reehtskriflige Entscheidung, mit der ein Gemeinschaftspatent fiir nichtig
erkliirt ader gedisidert wird, i allen Mitglicdstaaten die gleichen Wirkungen hat.

Dancben witre jedoch noch cine andere Loésung denkbar, die sich stirker am Aufbau des
Luxemburger Ubcereinkommens von 1975 orientiert. Danach bliebe ein mit einer Klage wegen
Patentverfetzung befaBles nationales Gericht auch fiir die Widerklage auf Nichtigerklirung
des  Gemetnschaflspatents  zustiindig, Die  Widerklageentscheidung  hitte auf das
Gemeinschaflspatent jedoch lediglich in dem Staat Auswirkungen, in dem das Gericht
ansiibig ist. Eine Ausnahme dicser beschrankten Wirkung der Entscheidung konnte fiir den
Fall zugelassen werden, daB cine Klage wegen Patentverletzung beim Gericht am Wohnsitz
des vermutlichen Patentverletzers erhoben wird und sich die Klage auf eine in einem anderen
Staat  begangene  Patentverletzung  bezieht.  Die  Erklirung  der Nichtigkeit des
Gemeinschaftspatents witrde dann auch in diesem anderen Staat gelten. Diese Lésung hitte
fiir den Patentinhaber den Vorteil. dafl sein Patentschutz nicht gleich iiberall und unmittelbar
erhischt,

Dazu ist folgende allgemeine Bemerkung zu machen: Im Rahmen des auf dem EG-Vertrag
beruhenden Rechtssystems ist es nicht maglich, eine neue Gerichtsharkeit zu schaffen, wie es
das Luxemburger Ubereinkommen mit der Einfilrung des Gemeinsamen Berufungsgerichts
fiir Gemeinschaftspatente vorsieht. Deshalb wurde im vorliegenden Schema von der Bildung
eines Gemeinsamen Berufungsgerichts fiir Patentsachen abgesehen.

Frace

s Ziehen Sie in bezug auf die Gerichtsbarkeit ein System vor,

- das eine ausschliefiliche Kompetenzzuweisung vorsieht, und zwar fiir Nichtigkeitsklagen
die Nichtigkeitsabteilung des Europdischen Patentamts und als Berufungsinstanz das
Gericht erster Instanz der Europdischen Gemeinschaften?

— bei dem die nationalen Gerichté fur Nichtigkeitsklagen zustdndig bleiben und die
Rechtskraft der Entscheidungen sich auf den Mitgliedstaat beschriankt, 'in dem das
jeweilige Gericht ansdssig ist?

3.5 Gebiihren

Zunichst ist hervorzuheben, daB das Europiische Patentamt der technische Operateur des
Gemeinschaftspatents sein sollte, egal ob es nun in Form des Luxemburger Ubereinkommens
odcr in ciner im EG-Vertrag vorgeschenen Rechtsform verwirklicht wird. Die Gebthren (fur
Anmecldangen, Recherchen, Prifungen usw.), die im Rahmen des Europiischen Patents
crhoben werden, witrden dabei gleichermaBen firr das Gemeinschaftspatent Anwendung
finden. In dicsem Zusammenhang sind zwei wichtige Entscheidungen hervorzuheben, die der
Verwaltungsrat der Europaischen Patentorganisation in sciner Sitzung im Dezember 1996
getroffen hat, um dic Gebihren flir dic cinzelnen Verfahren spiirbar zu senken. Die erste
Entschetdung  betrifit dic Senkung der Gebithren fir Anmeldungen, Recherchen und

J&

Acrtikel 1680 Absatz | EG-Vertmg,
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Bencanunpen('™), Dic zweite  Entscheidung  bezicht sich auf die  Verschiebung  des
Fallighettsecitpunkis der Benennungsgebithren; er liegt nunmehr sechs Monate nach der
VeratTenthiehung des Recherchenberichis, .

Dicse ab E Juli 1997 peltenden neuen Gebithren wiirden auch fiir das Gemeinschaftspatent
gelten. Die Benennungsgebithr illt im Rahmen des Gemeinschaftspatents nicht an, denn eine
“Benenmuye” von Liindern im cigentlichen Sinne gibt es nicht, weil es sich um einen
cinhetlichen  Patentschutz fiir die gesamte Gemeinschaft handelt. Sollte dennoch eine
Bencnnungsgebithe oder cine dhnliche  Gebithr  erhoben werden, wire es zumindest
zweckmiibhip. ste aut den Betrag zu beschriinken, der bei einem europdischen Patent fiir eine
begrenzte Anzahl von Benennungen zu entrichten wére.

Sollte das Gemeinschafispatent statt durch das Ubereinkommen durch ein rechtliches
lnstrument nach dem EG-Vertrag geregelt werden, dirfte es notwendig sein, die derzeitigen
Vorschriflen diber die Gebithren fiir die Aufrechterhaltung von Patenten zu iiberpriifen. Das
Luxemburger Ubcercinkommien in der Fassung von 1989 sieht vor, daB die Einnahmen aus
den nach der Gebitheenordnung gezahlten Gebithren, abziiglich der an die Europdische
Patentorganisation fiir dic Aufrechterhaltung von Patenten abgefithrten Gebithren, nach
cinem m dem Ubercinkommen festgelegten Verteilungsschliissel auf die Vertragsstaaten
verteilt werden(??), Dicse Mallnahme wire in einer auf dem EG-Vertrag beruhenden
Regelung micht moglich und kénnte daher nicht verwirklicht werden.

Die fir dic Anwendung des Gemeinschafispatentsystems zustindige Stelle sollte eine
finanziell unabhingige Einrichtung sein, und dazu muB sie alle von den Benutzemn
entrichteten  Gebithren  erhalten.  Daher sollten die Einnahmen aus dem
Gemeinschaftspatentsystem - unbeschadet weiterer Einnahmen -~ alle nach der
Gebtihrenordnung gezahiten Gebithren umfassen sowie gegebenenfalls einen Zuschull aus
dem Gesamithaushaltsplan der Européischen Gemeinschaften, Die Gebiihrenordnung fiir das
Gemeinschaftspatent sollte auf Vorschlag der Kommission nach dem "Ausschullverfahren"”
festgelegt werden,

Die Hohe der Gebiihren sollte dabei so bemessen sein, daB} die entsprechenden Einnahmen
grundsitzlich einen ausgeglichenen Haushalt erméglichen. Der Betreiber des Svstems sollte
also nicht einen Teil der Emnalunen anderen Einrichtungen oder nationalen Stellen zur
Verfiigung stellen.

In Anbetracht des einheitlichen Charakters des Gemeinschaftspatents und der - im Hinblick
auf den rdumlichen Geltungsbereich des Patentschutzes - fehlenden Wahimaéglichkeit stellt
sich die Frage, ob nicht eine zusitzliche Mafinahme in bezug auf die Gebiihren ergriffen
werden sollte, um einen Anreiz zur Benutzung des Syvstems zu geben, Die dem Européischen
Patentamt fiir dic Aufrechterhaltung eines Gemeinschaftspatents zu entrichtenden Gebithren
konnten daher z.B. insgesamt niedriger bemessen werden als fiir ein sich auf die gesamte
Gemenschaft erstreckendes europdisches Patent. .

AuBerdem wurde vorgeschlagen, dall der [nhaber eines Gemeinschaftspatents die Moglichkeit
haben sollte, fiir bestimmte Mitglicdstaaten keine Jahresgebiihren zu bezahlen. Das Svstem

i

X

Yolgende Gebithirensenkungen sind vorgesehen: Anmeldegebiihr von 600 auf 250 DEM, europdische
Recherchengebithe von | 900 auf [ 7040 DEM, internationale Recherchengebiihr von 2 400 auf 2 200
M, Benennungspebithe von 350 auf 150 DEM. Dic Senkungen belaufen sich insgesamt auf 124
Mio. DEM fiir cin volles Jahr.

Adtikel 20 G
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wiirde niimlich flexibler, wenn s die Moglichkeit gdbe, das Gemeinschaftspatent lediglich fiir
cinen Teil der Gemeinschaft  aufrechtzuerhalten.  Bei dieser manchmal als
“Gemeinschaftspatent 4 la carte™ bezeichneten Lésung wire der Patentschutz auf bestimmte
Mitglicdstaaten beschrinkt, und dadurch kénnte ein Teil der derzeitigen Jahresgebiihren
cingespart werden(2¥),

raeen

 Sollten dic im Ubecreinkommen von Luxemburg und dem EPU vorgesehenen
Fimmzvorschrifien  ober  dic  Gebithren  fiir  die Aufrechterhaltung  des
Gemeinschaftspatents derart gedndert werden, dafl die Gebilhreneinnahmen ausschlieBlich
dem Curopiischen Patentamt zuflieBen, um die Kosten fiir die Erteilung und Verwaltung

- der Gemeinschaftspatente zu decken? )

* Halten Sic in Anbetracht der verschiedenen Patentschutzalternativen (europdisches Patent,
nationale  Patente) zusitzliche MaBnahmen fir erforderlich, um einen Anreiz zur
Benutzung des Gemeinschaftspatentsystems zu schaffen, z.B. eine Senkung der Gebiihren
fiir dic Aufrechterhaltung von Gemeinschaftspatenten?

» Sollte dic Moglichkeit geboten werden, fiir eine begrenzte Anzahl von Mitgliedstaaten auf
dic Schutzwirkung des Gemeinschaftspatents zu verzichten und keine entsprechenden
Jahresgebiihren zu zahlen?

3.6 Einfiihrung einer Maglichkeit zum Ubergang vom Gemeinschaftspatent zum
europiischen Patent und umgekehrt

Das Gemeinschafispatent soll einen einheitlichen Patentschutz fiir die gesamte Gemeinschaft
bieten. Mit der zunehmenden Erweiterung der Gemeinschaft wird auch der réumliche
Geltungsbereich des’'Gemeinschaftspatents zunehmen. Sicherlich wird dies ein Vorteil sein,
aber bestimumte Untemehmen kénnten Schwierigkeiten haben, vor der Einleitung des
Verfahrens zu erkennen. ob sie einen so umfassenden Patentschutsz tatsdchlich benétigen.
Abgesehen vom moglichen Erfordemis  ejnes Patentschutzes in  bestinunten
auBergemeinschaftlichen Drittstaaten wire das europdische Patent insofern weiterhin vor
Nutzen, als es die Méglichkeit bietet, den Patentschutz statt fir die gesamte Gemeinschaft
lediglich fiir bestimmte einzeln zu benennende Mitgliedstaaten vorzusehen.

Deshalb sollte das europaische Patentsystem unbedingt flexibel gestaltet werden. Dazu wire
es denkbar, eine Méglichkeit zum Ubergang vom Gemeinschaftspatent zum europiischen
Patent und umgekehrt vorzusehen. Das hitte den Vorteil, daB ein Patent zunichst fiir den
gesamten Binnenmarlkt angemeldet und im Laufe oder am Ende des Erteilungsverfahrens
raumlich begrenzt werden kénnte.

Der Anmelder cines Gemeinschaftspatents kénnte somit beantragen, seine Anmeldung in die
cines curopéischen Patents umzuwandeln, sofern sie rechtlich gesehen noch besteht (das ist
nicht der Fall, falls sic zuriickgenommen wurde, als zuriickgenommen  gilt oder
zuriickgewicsen wurde). Der fiir die curopiische Patentammeldung geltende Anmelde- oder
Priorititstag  wirc bei ciner  solchen Umwandlung der Tag der Anmeldung  des
Gemeinschaftspatents, '

Der umgekehrte Fall, dafl cine curopiische Patentanmeldung in eine Anmeldung eines
Gemuemschaftspatents  umgéwandelt  wird,  bereitet groflere  Probleme. falls in  der

F2

Dz bediirlic es ciner Anderung der Artikel 48 und 49 GPL.
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curopsiischen Patentanmeldung nicht alle Mitgliedstaaten der Eurbpéiischen Gemeinschaft
benztnnt sind,

AuBerdem ist zu berticksichtigen, daB Artikel 30 Absatz 6 Satz 2 GPU in der Fassung von
989 bereits dic Méglichkeit bietet, ein Gemeinschaftspatent (nach seiner Erteilung} in ein
curopiisches Patent umzuwandein.

Frase

o Halten Sie ¢s fiir notwendig, zwischen dem Gemeinschaftspatent und dem europiischen
Patent  "Ubergangsméglichkeiten" vorzusehen, damit zB. die Anmeldung eines
Gemeinschaftspatents in eine europiische Patentanmeldung umgewandelt werden kann:
Sollten noch andere  Ubergangsmaoglichkeiten gegeben sem? Wie konnten sie
funktionicren?

3.7 Weitere Fragen

Dic  Anhiinge zu der 1989 in Luxemburg geschlossenen Vereinbarung tiber
Gemeinschafispatente enthalten mehrere Erklirungen zu einigen wichtigen patentrechtlichen
Aspekten. Miissen jedoch all diese EntschlieBungen im Rahmen einer neuen Initiative auf
dem Gebict des Gemeinschafispatents beriicksichtigt werden?

Die EntschlieBung iiber cine gemeinsame Regelung fiir die Erteilung von Zwangslizenzen an
Gemeinschaftspatenten  ist  weitgehend  gegenstandslos geworden, seitdem das
Ubereinkommen  iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum
(GATT/WTO) (TRIPS-Ubereinkommen)(?%) diesen Bereich umfassend regelt. Sollte ein auf
den EG-Vertrag gestiitzter ncuer Rechtsakt zum Gemeinschaftspatent ergehen, kénnte er
entweder den vollen Wortlaut des TRIPS-Ubereinkommens aufgreifen oder eine
entsprechende Venweisung enthalten.

Die Eatschlieung tiber Vorbenutzung oder Vorbesitz sieht die Einleitung eines Verfahrens
zur Revision der Vereinbarung vor, um ein in allen Vertragsstaaten geltendes einheitliches
Recht zur Vorbenutzung oder zum Vorbesitz von Erfindungen zu schaffen, die Gegenstand
eines Gemeinschaftspatents sind. Das Recht zur Vorbenutzung oder zum Vorbesitz setzt
Gutglaubigkeit voraus. Es fragt sich jedoch, ob es sinnvoll wire, fiir Vorbenutzung und
Vorbesitz eine einheitliche gemeinschaftsweite Regelung 2u schaffen. Andererseits waren sich
alle Mitgliedstaaten 1991 in Den Haag wihrend des ersten Teils der diplomatischen
Konferenz zu dem Patentrechtsvertrag iiber eine rechtliche Regelung der Vorbenutzung einig.

Frage

= Solite Ihrer Ansicht nach die Frage der Vorbenutzung oder des Vorbesitzes im Rahmen
ciner neuen Regelung des Gemeinschafispatents gemeinschaftsweit harmonisiert werden?

20 Artikel 31 ) s 1) TRIPS-Ubereinkommen
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ERGANZENDE HARMONISIERUNG AUF GEMEINSCHAFTSEBENE
4.1 Notwendigkeit

Dic Europiische Gemeinschaft hat auf dem Gebiet des Patentrechts verschiedene
Rechtsvorschriften angenommen, um vor allem die technologische Entwicklung in den
Bercichen mit hoher Wertschépfung zu beriicksichtigen. So wurden z.B. zwei Verordnungen
des Rates und des Europédischen Parlaments angenommen, um den unzureichenden Schutz
der Forschung im Pharma- und Pflanzenschutzbereich durch die Schaffung eines
erginzenden Schutzzertifikats fiir Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel zu verbessern. Die
Kommission schlug auf einem anderen Gebiet eine Richtlinie vor, um die Voraussetzungen
fir dic Patentierbarkeit von biotechnologischen Erfindungen festzulegen(39).

An diesen Beispielen zeigt sich, daB die Gemeinschaft bei offenkundigem Bedarf in der Lage
ist, die erforderlichen Rechtsakte vorzuschlagen und anzunehmen. Es fragt sich, ob es
sinnvoll wire, in anderen technischen Bereichen oder zu anderen Aspekien eine weitere
gemeinschaftliche Harmonisierung des Patentrechts zu betreiben. '

4,2 Patentfiihigkeit von Computerprogrammen und softwarebezogenen Erfindungen

Die Informationsgesellschaft und die Entwicklung des elektronischen Geschifisverkehrs
bieten der europdischen Wirtschaft eine reelle Chance und stellen zugleich neue
Herausforderungen dar. Die Einfihrung und stindige Verbesserung neuer Computer- und
Softwareprogramme ist flir die Entwicklung der Informationsgesellschafi und des
elektronischen Geschaftsverkehrs sehr wichtig, um einen raschen, sicheren und prizisen
Zugang zu den jeweils gesuchten Daten und interaktiven Diensten zu gewdhrleisten. Die
Kommission hat bereits Mafnahmen zur Schaffung bestimmter gemeinschafisrechtlicher
Vorschriften ergriffen, um im Hinblick auf die Informationsgesellschaft fir einen
angemessenen Innovationsschutz zu sorgen. So verdffentlichte sie im November 1996 eine
Mitteilung tiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechrte in der
Informationsgeseilschaft(®!). Diese Vorschriften sind fiir ein reibungsloses Funkrionieren der
Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschiftsverkelrs in der Européiischen
Union unerlaBlich, denn die meisten neuen Dienstleistungen diirften die Voraussetungen fiir
den Schutz durch ein Recht des geistigen Eigentums erfiillen.

Computerprogramme genieffien in der Europiischen Gemeinschaft als Werke der Literatur
zwar Urheberrechtsschutz(®?), jedoch sind sie “als solche" nicht patentfihig. Die
Patentierbarkeit  softwarebezogener wiirde den  urheberrechthichen  Schutz  von
Computerprogrammen nicht in Frage stellen. Wegen der wachsenden Bedeutung von
Computerprogrammen haben das Europiische Patentamt und einige nationale Patentamter in
den letzten Jahren fiir logische Denkmodelle (dic jeweils eine aus Ideen und Grundsitzen
bestchende "technische Losung fir ein techmisches Problem" darstelleny 1ausende von
Patenten ecrteilt, die nicht fiir dic Computerprogramme als solche geltzn, sondern fiir

30

31

kY

Vorschiag fiir eine Richtlinie des Europiiischen Parlaments und des Rates iber den rechtlichen
Schutz, biotechnologischer Erfindungen, KOM{95) 661 endg, vom 13,1293, ABI. Nr. C 296 vom
810,96, 8. 4.

KOM(96) 568 endg. vom 2¢). November 1996.

Richilinic des Rates vom 14, Mai 1991 iiber den Rechtssciunz von Compulcrprogrammﬂn. ABL Nr L
122 vom 17.5.1991, §. 42.
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softwarecbezogener Erfindungen, die aus Hardware und zugehodriger, produktbezogener
Software bestechen.

Auf internationaler Ebene 3Bt sich feststellen, dall Artikel 27 des Ubereinkommens iiber
handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS) die Patentfihigkeit von
Computerprogrammen nicht ausschlieBt. Einige Drittlinder lassen eine Patentierung daher
zu. Die Vereinigten Staaten haben am 28. Februar 1996 neue "Leitlinien fiir die Priifer von
Erfindungen im Zusammenhang mit Computerprogrammen” aufgestelit. Wihrend die
Vereinigten Staaten in der. Vergangenheit cinen Patentanspruch in bezug auf einen
Algorithmus nur dann anerkannten, wenn eine physikalische Verarbeitung vorlag, wird in den
neuen Leitlinien jetzt ein pragmatischerer Ansatz empfohlen, der auf den "Nutzen" der
Erfindung abstellt. Dadurch vergréBert sich die Zahl der patentfihigen Erfindungen im
Zusammenhang mit Computerprogrammen, In der Praxis war man in den Vereinigten
Staaten jedoch schon vorher sehr groBziigig vorgegangen: So galt die in Festkérpern wie
einer Diskette enthaltene Software bereits vor der Verdffentlichung der Leitlinien als
patentfihig(33).

Auch in Japan wird eine Anderung der fiir die Pritfer geltenden Leitlinien erwogen. So
veroffentlichte das japanische Patentamt am 8. August 1996 einen entsprechenden Entwurf,
der vorsieht, das Computerprogramme als solche nicht patentfihig sein sollen, es sei denn,
die Erfindung weist einen hohen Grad technologischer Kreativitit unter Anwendung der
Naturgesetze auf. '

In der Gemeinschaft wurden die an diesen Fragen interessierten Kreise im Wege eines von
den Dienststellen der Kommission im Juli 1996 ersteliten Fragebogens {iber die gewerblichen
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft konsultiert. Die erhaltenen Antworten waren
unterschiedlich. Teilweise wird gefordert, das gegenwirtige Gleichgewicht zwischen
urheberrechtlichem Schutz (fiir die Programme als solche) und Patentschutz (fur
softwarebezogener Erfindungen) zu erhalten und lediglich dafiir zu sorgen, dafl die
einschligigen = Bestimmungen in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht unterschiedlich
angewendet werden. Andere Stinunen fordern hingegen eine Anderung des Svstems.
insbesondere die Aufhebung von Artikel 32 Absatz 2 EPU, damit auch Computerprogramme
als solche patentfihig werden. Die Befiirworter dieser Lésung wollen an dem Erfordernis
festhalten, dafb eine Erfindung einen “technischen" Charakter haben muf}; sollte jedoch ein
auf einem Datentriger aufgezeichnetes Programm dieses Merkmal aufweisen und die
Erfindung gleich nach dem Start zur Anwendung bringen, sollte es auch patentfihig sein.

Was die von bestimmten Kreisen geforderte Aufhebung von Artikel 52 Absatz 2 EPU angzhr,
sind die damit verbundenen Folgen zu untersuchen, insbesondere in bezug auf die
Anwendbarkeit sowohl des Urheber- als auch des Patentrechts auf dasselbe Werk bzw,
dieselbe Erfindung.

Fragen

» Sind Sie beziiglich der Patentfihigkeit von Computerprogrammen und softwarcbezogenear
Erfindungen der Auffassung, _

— daB die derzeiten Unterschiede bei der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten den Handel
beeintriachtigen oder den Wettbewerb verfalschen?

33 Entscheidung des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten (USPTO) vom 26. April 1996, 0
ro Beauregard.
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dalb dic awisehen Buropa and  seinen wichtigsten Handelspartnern  bestchenden
Unterschicde den curapdischen Unternehmen Schwierigkeiten bereiten?

dafd  diese Unterschicde  eine  zusiitzliche Harmonisierung des Patentrechts auf
Gemeinsehaftsebene erforderlich machen?

o Sind Sic bezighich der Patent ihigkeit von Computerprogrammen und softwarebezogener
Erfindungen der Auftassung, dal Artikel 52 Absatz 2 des Miinchner Ubereinkommens
gestrichen werdet sollte?

= wenn ja, wie bearteilen Sic dic Anwendbarkeit sowohl des Urheberrechts als auch des
Patentrechts auf dasselbe Werk baw. diesclbe Erfindung?

- wennnein, halten Sic dennoch cine Anderung der diesbeziiglichen Leitlinien fir die Priifer
des Europiisschen Patentamts fur erforderlich?

4.3 Arbeitnchmererfindungen

Erfindungen von Arbeitnehmern werden in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich beurteilt.
Dabei handelt ¢s sich um von Forschem oder Technikern (Ingenieure usw.) im Rahmen ihres
Arbeitsvertrages fiir ¢in Unternchmen oder ein Laboratorium gemachte Erfindungen. In
bestimmicn Mitglicdstaaten, wic in Frankreich(®¥) oder im Vereinigten Kénigreich(35), ist
dicse Frage im Patentgesetz allgemein geregelt, in anderen Mitgliedstaaten hingegen, wie in
Deutschland  oder  Schweden,  gibt es  hierzu  ein spezielles Gesetz, Al diesen
Rechtsvorschriften gemeinsam ist der Grundsatz, daB wenn ein Arbeitnehmer im Rahmen
seines Beschiftigungsverhiltnisses damit beauftragt ist, "erfinderisch titig zu sein”, so gehort
das Patent dem Arbeitgeber, In allen anderen Punkten sind die Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. So gibt es Verfahrensvorschriften fiir die Einreichung
der Anmeldung durch den Erfinder, nach denen der Name des Erfinders in dem Patent
enwahnt sein kann oder muB. In anderen Vorschriften wird danach unterschieden, ob die
“erfinderische Tiatigkeit" stindig, zeitweilig oder gelegentlich ausgeiibt wird, wobei die
Erfindung je nachdem entweder dem Arbeitgeber oder dem Arbeimehmer zugeordnet wird.
Bestimmte Rgchtsordnungen, wie das deutsche Recht, enthalten eine ganze Rethe von
Vorschriften tiber die Bezahlung eines erfinderisch titigen Arbeitnehmers und dber die
genaue Berechnung seiner Gehaltszulagen.

Die Anwendung dieser verschiedenen Rechtsvorschriften durch die Unternehmen wirkt sich
eindeutig auf die Forschungstitigkeit und deren Organisation aus. Je detaillierter und
autwendiger die Rechtsvorschriften sind, um so grofler ist der von den Unternelunen zu
betreibende Personalaufivand. Im ibrigen stellt sich die Frage. ob die unterschiedlichen
nationalen Rechtsvorschriften tber die Erfindungen von Arbeitnehmemn sich nicht auf den
freien Dienstleistungsverkehr im Binnenmarkt und/oder auf die Wettbewerbsbedingungen
auswirken, -

Frage

¢ Wirken sich dic derzeitigen  Unterschiede  zwischen den Rechtsvorschriften der
Mitghedstaaten Gber Arbeitnehmererfindun gen  auf die  Innovation  und
Beschiftigungsbedingungen, den freien Dienstleistungsverkehr oder die
Weltbewerbsbedingungen aus?  Ist daher cine Harmonisierung auf Gemeinschafiscbene
percehtfertigt?

L8]

1A

Artikel ELOTE-7 des "Cade de la propridié intellectuelle® (Kodex fiir Rechte an geistigem Eigentum),

Arihel 39 bis 43 Patentgesetz C Employee's Invention'™).
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4.4 Formvorschriften, Patentanwilte und Anerkennung der beruflichen
Befihigungsnachweise '

4.4.1. Formvorschrﬁéen

In den Mitgliedstaaten bestehen derzeit unterschiedliche Anforderungen in bezug auf die
auszufiillenden Formulare, die Fristen, die geforderten Angaben, die Einreichung der
Angaben und die Beglaubigungserfordemisse. Auch die Verfahren im Anschlul an die
Patenterteilung sind teilweise verschieden. Daher sind eingehende Kenntnisse des jeweiligen
nationalen Systems erforderlich, um einen Anmelder oder Patentinhaber wirksam beraten zu
konnen, Die laufenden Arbeiten der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO), die
letztlich zum AbschluB eines Ubereinkommens iber die Harmonisierung dieser
patentrechtlichen Formvorschriften fithren sollen, sind hierzu richtungsweisend. Es fragt sich,
ob man nicht nach der Annahme dieses Ubereinkommens mit der Harmonisierung der
Formvorschriften noch einen Schritt weiter gehen und z B. die Angaben iiber die Erfindung,
den Erfinder und den Anmelder, dic Form der Vorlage der Anmeldung, den Grad der
erforderlichen Authentifizierung sowie die Anzahl der auszufiillenden Formulare
harmonisieren sollte, so daB die Formvorschrifien fiir Patentanmeldungen in der
Gemeinschaft iiberall gleich wiren.

4.4.2. Patentanwdlte

In den meisten Mitgliedstaaten gibt es Rechtsvorschriften, nach denen ein Anmelder oder
Patentinhaber zur Anmeldung oder Aufrechterhaltung eines Patents in der einen oder anderen
Weise verpflichtet ist, eine Biiroanschrift oder einen Wohnsitz in dem Land nachzusweisen, in
dem das Patentamt seinen Sitz hat. Der Anmelder - oder sein Vertreter - kann sich im
allgemeinen nicht direkt aus seinem Herkunftsmitgliedstaat an die Patentdmter in den anderen
Mitgliedstaaten wenden, sondern er mufB hierzu in dem jeweiligen Mitgliedstaat eine
Bitroanschrift oder einen Wohnsitz haben.

Aulerdem verlangen einige Mitgliedstaaten, dal} hierzu ein qualifizierter Vertreter mit
inlandischem Wohnsitz beauftragt wird. Dadurch ist es unmoglich, daB ein einziger Vertreter
mit Wolnsitz in einem Mitgliedstaat seinen Mandanten vor den Patentamtern in den anderen
Mitgliedstaaten vertritt.

Der Gerichtshof hat hierzu in der Rechtssache Saeger gegen Dennemeyer(?®) erklart, daB in
Anbetracht der Besonderheiten bestimmter Dienstleistungsbereiche solche an den
Leistungserbringer gestellten besonderen Anforderungen nicht als mit dem Vertrag
unvereinbar anzusehen sind, die die Empfinger der betreffenden Dienstieistungen vor
Schiden bewahren sollen, die ihnen dadurch entstehen kénnten, daB sie Rechtsrat von
Personen erhalten, die nicht die erforderliche berufliche oder persénliche Qualifikation
besitzen, Der freie Dienstleistungsverkehr jedoch darf als fundamentaler Grundsatz des
Vertrages nur durch Regelungen beschrinkt werden, die durch zwingende Griinde des
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind und die fur alle im Hoheitsgebiet des
Bestimmungsstaats titigen Personen oder Unternehmen geiten, und zwar nur insoweit, als
dem Aligemeininteresse nicht bereits durch die Rechtsvorschriften Rechnung getragen ist,
denen der Leistungserbringer in dem Staat unterliegt, in dem er ansaBig ist, Im Rahmen der
Uberwachung und Verlangerung von Patenten durch Zahlung der Gebithren “berdt™ der
Dicnstleistungserbringer seine Mandanten nicht, er beschrankt sich vielmehr darauf, ihnen
mitzuteilen, wann die Verlingerungsgebiihr zu entrichten ist. Der Gericlitshof stellte fest, dafl

36 Urteil vom 25, Juli 1991, Rs. C-76/90, Slg. 1991, §. 1-4221.
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die Beschrinkung zur Erbringung dieser Dienstleistung auf Personen, die Gber eine besondere
berufliche Qualifikation verfiigen, wic etwa Anwilte oder Patentanwilte, zu dem verfolgten
Ziel auBer Verhéltnis steht.

Es fragt sich, ob diese Entscheidung des Gerichtshofs nicht Anlafl zu einer Art Kodifizierung
auf Gemeinschaftsebene (Harmonisierung der Rechtsvorschriften oder Mitteilung zu
Auslegungsfragen) sein sollte und ob dabei nicht noch andere Verfahrensaspekte, wie die
Biiroanschrift und die Verpflichtungen in bezug auf den Wohnsitz einbezogen werden soliten.
Eine solche Kodifizierung liefe  jedenfalls die Maglichkeit eines
Vertragsverletzungsverfahrens unberihrt, falls bestimmte nationale Vorschriften den
Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs (Artikel 59 EGV) oder den der
Niederlassungsfreiheit (Artikel 52 EGV) verletzen sollten.

443 Anerkennung der beruflichen Befshigungsnachweise

Die Frage der beruflichen Befihigungsnachweise auf dem Gebiet des Patentrechts ist in der
Richtlinie 89/48/EWG geregelt. In einem Mitgliedstaat erworbene berufliche Qualifikationen
miissen gemeinschafisweit anerkannt werden, jedoch kénnen die Mitgliedstaaten von der
betreffenden Person eine FEinarbeitungszeit oder das Bestehen einer Eignungsprifung
verlangen. Bislang liegt in mehreren Mitgliedstaaten noch keine endgiiltige Regelung iiber
Form und Inhalf dieser Eignungspriifung vor.

Die Eignungspriifung muf sich auf das erforderliche Mal beschrinken (siehe insbesondere
Artikel 1g der Richtlinie 89/48/EWG) und den Grundsatz der VerhiltnismaBigkeit
beriicksichtigen. Sobald die materiellrechtlichen Vorschriften iber die Berufsangehdrigen
bereits weitgehend harmonisiert und von den Mitgliedstaaten umgesetzt sind, sollte [ediglich
dann eine Eignungspriifung vorgeschrieben sein, wenn die Ausbildung der betreffenden
Person sich auf Ficher bezieht, die sich "wesentlich von denen unterscheiden”, die von dem
Diplom abgedeckt werden, das in dem Aufnahmestaat vorgeschrieben ist(?”). Ebenso kénnte
die europiische Eignungspriifung (Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe ¢} EPU) auf dem Gebiet
der Patente als ausreichende Qualifikation anerkannt werden, um zur Vertretung vor den
nationalen Patentimtemn befugt zu sein.

Der Gerichtshof hat in der Rechtssache Gebhard(®) festgestellt, dal die Moglichkeit fir
einen Angehorigen eines Mitgliedstaats, sein Niederlassungsrecht auszuiiben, und die
Bedingungen dieser Ausiibung unter Beriicksichtigung der Tatigkeiten zu beurteilen sind, die
er im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats ausiiben will. Unterliegt die Aufnahme oder
Ausitbung einer spezifischen Titigkeit bestimmten Bedingungen, wie der Verpflichtung,
bestimmte Diplome zu besitzen, so miissen diese Bedingungen folgende Voraussetzungen
erfiillen: keine diskriminierende Anwendung, Rechtfertigung aus zwingenden Griinden des
Allgemeininteresses, Eignung, die Verwirklichung des verfolgten Zieles zu gewithrleisten, und
Beschrinkung auf das, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist (Grundsatz der’
VerhaltnismaBigkeit). )

37 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 89/48/EWG.

3% Ureil vom 30, November 1995, Rs, C-55/94, Slg. 1995, -4165.
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Fragen

e Simd  Sie beziiglich  ciner gemeinschafilichen  Harmonisierung — der far  die
Ertcdungsverfahiren und  dic crteilten  Patente  bestehenden Formvorschriften  der
Aullassung,

~ daB cine solche Harmonisicrung notwendig ist und die Titigkeiten der Patentanwilte, die
Birroanschrifien sowic die Wahl des Wohnsitzes erfassen sollte? Sollten noch weitere
Aspekte harmonisicert werden?

= dab} cine derartige Harmonisicrung in Form cines Rechtsakts (Richtlinie) oder in Form
ciner an dic Mitglicdstaaten gerichteten Empfehlung ergehen sollte(3%)?

4.5 Zusiitzliche MaBnahmen, um die Anziehungskraft des Patentsystems zu erh&hen

Eines der Hindernise fiir dic optimale Anwendung des Patentsystems in Europa sind offenbar
dic Kosten. und zwar nicht nur fiir die Erteilung des Patents, sondem auch fiir seine
Durchsetzung vor den Gerichten, Die Unternehmen und vor allem die KMU haben
Vorschlige zur Verbesscrung des Patentsystems gemacht,

Als crstes komnmit hierzu cine Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften iiber
Gebrauchsmuster i Betracht. Dies ist eine spezielle Form des Schutzes technischer
Neuerungen, dic sich durch ein rasches und kostengiinstiges Verfahren auszeichnet und fiir
die Bediirfhisse vieler KMU besonders geeignet ist(*?}, Auf dem Gebiet der Patente wire die
Einfiihrung einer Rechtsschutzversicherung denkbar. Die Pramien wiren von Untemehmen
zu zahlen, die Inhaber von Patenten sind. Ein derart geschiitztes Untemehmen kénnte im
Falle einer Klage wegen Patentverletzung den “Schaden" der Versicherung melden, um die
Kosten von ihr erstattet zu bekommen, Zu diesem System kommen verschiedene Varianten in
Betracht: Entweder schlieBt jedes Unternehmen eine Einzelversicherung ab oder es wird ein
Pool-System gebildet, an dem alle Untemehimen eines bestimmten Sektors auf freiwilliger
Basis mitwirken kénnten, so dalb die Risiken besser verteilt wiren. Was nun speziell die
KMU angeht, wire in Anbetracht der Schwierigkeiten, die sie im allgemeinen mit demn Schutz
von Erfindungen haben, an eine Form von &ffentlicher (oder teilweise offentlicher)
Finanzierung des Versicherungssystems zu denken. Von diesem Gedanken ausgehende
privatwirtschaftliche Initiativen (z.B. in bezug auf den Versicherungs-Pool) oder nationale
MaBnahmen (wie die 6ffentliche Finanzierung) miifiten natiirlich mit den Artikeln 83 und 92
EG-Vertrag vereinbar sein.

Frage

*  Wie kénnte Threr Meinung nach der Patentschutz verbessert und das Patentsvstem - vor
allem firr dic KMU - attraktiver gestaltet werden? Was halten sie insbesandere von einer
dicsbeziiglichen  Rechtsschutzversicherung?  Halten  Sie  hierfiir  eine  zusétzliche
Harmonisicrung auf Gemeinschaftsebene fiir erforderlich?

Y1 Line Richitinie bediirfic der Umsetzung in das nationale Recht der Mitglicdstaaten. wihrend eine
Empfelthiung rechtlich unverbindlich ist.

W Grimmbueh - Gebranchsmustersehatz in Binnenmarkd, KOM(95) 370 endg. vom 19, Juli [993,
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DAS EUROPAISCHE PATENT
5.1 Allgemeines

Das europaische Patent entstand am 5. Oktober 1973 in Miinchen durch den Abschiuf des
Europiischen Patentibereinkommens. Das Ubereinkommen  sicht ein einheitliches
Patenterteilungsverfahren vor. Nach ihrer Erteilung unterliegen diese Patente den nationalen
Rechtsvorschriften der in der Anmeldung benannten Vertragsstaaten. Die Europiische
Patentorganisation hat derzeit 18 Mitglieder. Im Rahmen der zwischen der Europaischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den mittel- und osteuropéischen
Staaten andererseits geschlossenen Europaabkommen haben sich die letztgenannten Staaten
verpflichtet, zum Miinchner Ubereinkommen innerhalb von fiinf Jahren einen Beitrittsantrag
zu stellen, ,

Die Benutzer des europdischen Patentsystems haben sich zur Qualitit der vom Europaischen
Patentamt geleisteten Arbeit und zum Wert des von ihm erteilten Schutzrechts weitgehend
zufrieden geduBert. Sie fordern jedoch zwei wichtige Anderungen: Zum einen sollten
biotechnologische Erfindungen patentfihig sein, und die derzeit bestehende diesbeziigliche
Unsicherheit sollte durch die rasche Annahme des Ende 1995 von der Kommission
vorgeschlagenen neuen Richtlinienvorschlags beseitigt werden. Zum anderen sollten die
Gebithren des Europaischen Patentamts gesenkt und die Vorschriften fiir Ubersetzungen des
europiischen Patents gedndert werden. Beide Themen werden in diesem Griinbuch behandelt.

Die gegenwirtige Struktur des curopiischen Patentsystems mit dem Europiischen Patentamt
als emner internationalen Einrichtung - die also unabhingig von der Gemeinschaft ist - bereitet
den Benutzern offenbar keine Probleme. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB die Europdische
Kommission im Verwaltungsrat der Europiischen Patentorganisation iiber einen Sitz als
Beobachter verfiigt und vor nahezu drei Jahren beschlossen hat, die ihr damit gebotenen
Moglichkeiten voll auszuschopfen und ihren Standpunkt in allen Fragen zum Ausdruck zu
bringen, die fir beide Organisationen von gemeinsamenn Interesse sind.

Frage

» Sind Sie auch der Auffassung, daB die derzeitige Struktur des Europaischen Patentamts
als einer von den Gemeinschafisorganen unabhingigen Einrichtung fiir die Benutzer keine
Nachteile hat und deshalb keiner Anderung bedarf, durch die es stirker in das
Gemeinschaftsrecht eingebunden wiirde?

5.2 Kostenproblem
320 Gebiihren

1996 erklirte der Verwaltungsrat der Européischen Patentorganisation mit Unterstiitzung der
Kommission, dal angesichts der Einnahmen und der anhaltenden Uberschiisse eine Senkung
der Patentgebihren ins Auge gefaBt und den Benutzem ein Signal gesetzt werden sollte.

Der Inhalt des am 6. Dezember 1996 vom Verwaltungsrat gefaliten Beschlusses wurde
vorstehend unter Punkt 2.6 erfiutert, Es handelt sich um cine sehr wichtige MaBnahme, an
der sich zeigt, daB dic Europiische Patentorganisation dic von den Benutzem geduBerte
Kritik durchaus zur Kenntnis genommen und unter den gegenwiirtigen Umstianden eine
posttive Antwort gefunden hat. AuBerdem beschlof der Verwaltungsrat am selben Tag, daly
der Anmclder cines curopidischen Patents die Benennungsgebiihe kiinftig nicht mehr
unmittelbar bei der Einrcichung der Anmeldung, sondern innerhalb von sechs Monaten nach
der Veroftentlichung des Recherchenberichts entrichten muf.
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Bicse Beschlusse catsprechen den Winschen  der Benutzer, Vorausgesetzt, daB die
Finanzlape des Husopiischen Patentamits auch in abschbarer Zukunft noch entsprechend
siinstig st Bragt sich, welehe Gebithrensenkungen mit Vorrang betricben werden sollten.

Line wedere in Buropa immer wicder pestellte Frage betrifft die ZweckmibBigkeit, dem
amerikanischen Vorbild folgend fiir dic KMU besondere - zB. um 50% ermiBigte -
Gebiihrensiitze cinzufiihren, Dicse ErmiBigungen kénnten auch auf einzelne Erfinder und
Universititen Anwendung finden und cinheitlich fir alle Gebiihren gelten. Die Probleme im
Zusammenhang mit der Definition der kleinen und mittleren Unternehmen sind seit der
Amnahme der Emptehlung der Kommission vom 3, April 1996(41) gelost. Diese Empfehlung
enthilt  cine  cinheitliche  Definition  der KMU, der kleinen Unternehmen und
Klcmstunternchmen auf” gemeinschaftlicher und nationaler Ebene. Zu prifen ist jedoch, ob
dic Lage tatsiichlich alfer KMU dic automatische Gewahrung von ermiBigten Sitzen
rechtfortigt. Auferdem sind dic Auswirkungen von ermiBigten Gebilhren auf die KMU
sorgfilttg zu untersuchen, $1% der curopiischen Patentanmeldungen stammen von KMU
{weniger als 230 Beschiiftigte). Bei cinem ausgeglichenen Haushalt miifite daher eine
Gebiihrensenkung von 30% fur dic KMU durch eine allgemeine Gebihrenerhéhung von
ungefihr 22% ausgeglichen werden. Ferner kénnte es notwendig sein, betriigerische Angaben
wie in den USA (“fraud on the office™) mit dem Verlust des Patentschutzes zu bestrafen.

Fragen

* Welche Gebiilren  sollten  vorrangig gesenkt werden, falls die FEuropaische
Patentorganisation bei qualitativ und  quantitativ gleichbleibender  Arbeitsleistung
weiterhin in der Lage ist. die Ausgaben unter Kontrolle zu halten und die
Verfahrensgebithren des Europdischen Patentamts noch weiter zu verringern?

* Sollten die Gebithren fiir das europiische Patent Threr Ansicht nach noch in anderer
Hinsicht gedndert und/oder angepaBt werden? Halten Sie ermilligte Gebithren fiir die
KMU entsprechend dem amerikanischen Vorbild (“small entities fees™) fiir sinnvoll und
erforderlich?

3.2.2 Verteilungsschliissel der Gebiihren fiir die Aufrechterhaltiing von Patenren

Nach dem Miinchner Ubereinkommen ist diec Hohe der Verfahrensgebithren und der von den
Vertragsstaaten an die Organisation zu zahlende prozentuale Anteil an den Einnahmen aus
Gebiihren, die fiir die Aufrechterhaltung von europdischen Patenten entrichtet wurden, so zu
bemessen, daBd ein ausgeglichener Haushalt gewihrleistet ist. Da die europdischen Patente
nach ihrer Erteilung dem nationalen Recht unterliegen, wurde festgelegt, dafl die
Vertragsstaaten der Europiischen Patentorganisation einen Teil ihrer Einnahmen aus den
Jahresgebiihren, die fiir die Aufrechterhaitung von europiischen Patenten entrichter wurden,
zur Verfiigung stellen. Wahrend das Ubereinkommen grundsatzlich vorsieht, dall 75% dieser
Gebithren der Europiischen Patentorganisation zugewiesen werden koénnen. lizgt dieser
Prozentsatz aufgrund cines 1984 vom Verwaltungsrat getroffenen Beschlusses bei lediglich
50%. -

Nach vorlicgenden  Schatzungen hat  dieser Vertellungsschiussel  zur Folge. dab  dic
Gesamteinnahmen der nationalen Systeme im Verhdltnis zu der Situation vor der Einfithrung
des curopiischen Patents  im Durchschnitt unverindert geblicben  sind. obwoh!  der
Arbeitsaufwand sich im Durchschaitt auf weniger als dic Hilfte verringert hat,

OABL Nt LT vom 300 1996, 8, 4




Raars

Die Betethpten labew sich wicderholt gepen cine erncute Senkung des prozentualen Anteils
der Huropéitschen Patenforganisition an den Einnahmen aus den Gebithren fiir die
Aufrechierhaliung, von coropdiischen Patenten ausgesprochen; statt dessen sollten die
Linnahmeitberseliisse der Orpanisation ausnahmslos dazu verwendet werden, ihre Ausgaben
alwzndecke, so dal dic Vertihreasgebithren gesenkt werden kénnten.
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Dic Verwendung, der Emnahmen aus den Gebiihren fur die Aufrechterhaltung von Patenten
ist in den Verteagsstaaten unemheitlich, In cinigen Staaten werden die Einnahmen aus den
Jahresgebihren flir curopitische Patente zu anderen Zwecken verwendet als fiir das Patentamt
ader dic Forderung der Innovation; denn diese Betriige flichen unmittelbar in den allgemeinen
Staatshaushalt. Einige Stimmen bezeichnen  dies sogar als eine  “Besteuerung  von
Erfindungen”, waeil cben dic Einnahmen aus den entsprechenden Jahresgebithren nicht
erfinderischen Titigkeiten zugutckommen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage
nach dem cigentlichen Zweek der Einnahmen aus den Jahresgebihren und ihrer Verwendung,

SchiicBlich ist zu bemerken, daf cin Teil der gesamten Kosten des europdischen Patents auch
auf dic Verfahrea zur Anerkennung sciner Giltigkeit in den verschiedenen Staaten und die
damit verbundenen Gebiihren zuriickzufithren ist. So belaufen sich allein die Kosten fiir die
Verdffentlichung in den verschiedenen Staaten auf 4 762 DM.

Fragen

s Was den Vertcilungsschltissel fiir die Empahmen aus den Gebithren fiir die
Aufrechterhaltung der curopiiischen Patente angeht -
- Halten Sie es fiir sinnvoll. daBl die nationalen Patentsysteme teilweise aus diesen
Gebillirenetnnahmen finanziert werden?
- Wenn ja, sollte ein objektiver, nicht automatischer Zusammenhang zwischen den
Erfordernissen der nationalen Systeme und der Zuordnung der finanziellen Mittel
hergestellt werden, um eine transparente Verwendung der Mittel zu gewihrleisten?
- Welche im Zusammenhang mit Erfindungen stehenden Zwecke sollten Ihrer Ansicht nach
auf nationaler Ebene tiber den Verteilungsschliissel finanziert werden?
~ Hat dieses System im Hinblick auf die Férderung von Erfindungen nicht bestimmte
negative Auswirkungen, vor allem da die Mittel grofenteils unmittetbar in den allgemeinen
Staatshaushalt flieBen und nicht fiir Zwecke verwendet werden, die mit erfinderischen
Tétigkeiten in unmittelbarem Zusarmmenhang stehen?

3.2.3  Ubersetzungen

Im Rahmen der gesamten Kosten eines europiischen Patents sind die fiir seine Ubersetzung
und Wirksamkeit besonders hoch. Die diesbeziiglichen Aufwendungen allein  der
curopaischen Industrie belaufen sich Schatzungen zufolge jihrlich auf 430 Mio. DM, so daB
cin "durchschnittliches" curopdisches Patent, das fir dic acht am hiufigsten benannten
Mitglicdstaaten erteilt wird, allein fiir seine Ubersctzung und Wirksamkeit Kosten in Hohe
von iber 20 000 DM verursacht. Der Verwaltungsrat der Europdischen Patentorganisation
ist sich dicses Problems bewufit und hat mehrere vorstehend unter Punkt 3.3 vorgestellte
Lésungen untersucht.

Frage

» Halten Sie dic vom Europiischen Patentamt entwickelte "globale Lésung” zur Senkung
der Ubersctzungskosten fiir nittzlich und wirksam? Wenn nein, warum? Sehen Sie andere
realistische Losungsmoglichkeiten, wobei zu bedenken ist, daf} die effiziente Anwendung
ciner solchen Losung voraussetzt, daB sie von den Mitgliedstaaten einstimmig oder mit

~schr groBer Stimmenmehrheit angenommen wird?
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