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VPP

Der VPP ist eine freiwillige Vereinigung von Personen mit einer Tatigkeit im Rahmen des
Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums. Der VPP widmet sich unter anderem den
Aufgaben der Vertretung der Dberuflichen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere
hinsichtlich der Beratungs- und Vertretungsbefugnisse der Mitglieder in standigen
Dienstverhéaltnissen in der Industrie, sowie der Unterstiitzung der gesetzgebenden Organe und
Institutionen in allen Fragen im Rahmen des Schutzes des industriellen und geistigen
Eigentums und insbesondere bei der Gesetzgebung einschlielich des Gebiets des
Berufsrechts.

Mit diesem Amicus Curiae Brief mochte der VPP seine Auffassung zu der Vorlage des
Prasidenten des Europaischen Patentamts an die Grof3e Beschwerdekammer (GBK) in der
vorliegenden Angelegenheit mitteilen und dabei auch einige grundsatzliche Anmerkungen zu

den Vorkommnissen in der Vorgeschichte der Vorlage tatigen.

Der Prasident des Europaischen Patentamts hat der GBK zwei Fragen vorgelegt, die aus der

Entscheidung der Beschwerdekammer (BK) im Fall T 1063/18 herrtuhren, nhamentlich:

“1. Having regard to Article 164 (2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be
clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori
limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal
or the Enlarged Board of Appeal?”

und

“2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals
exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC
in conformity with Article 53 (b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said

subject-matter?”

Im Ergebnis sind wir der Auffassung, dass beide vorgelegten Fragen mit ,Nein“ zu beantworten

sind. Daruber hinaus sind wir der Auffassung, dass die Vorlage selbst unzul&ssig ist.
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In diesem Zusammenhang mdchten wir zunachst unsere Bedenken in Bezug auf die
Handhabung der Gewaltenteilung in der Europaischen Patentorganisation im vorliegenden
Fall zur Sprache bringen, insbesondere in Bezug auf die Rolle des Verwaltungsrates. Wir
mochten auch auf die breiteren Auswirkungen dieser Handhabung hinweisen, die weit tber

den vorliegenden Einzelfall hinausgehen konnen.

In seinen Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 hatte die GBK entschieden, dass Artikel 53 (b)
EPU zwar im Wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren von
der Patentierung ausschlief3t, nicht aber die durch solche Verfahren erhaltenen Pflanzen oder
Tiere.

Im Nachgang zu dieser Entscheidung publizierte die EU-Kommission eine nichtbindende Notiz
zu ihrer Interpretation des Artikels 4 (1) (b) der Biotechnologierichtlinie (2016/C 411/03)
dahingehend, dass es — in Widerspruch zum Wortlaut des betreffenden Artikels — seinerzeit
die Intention des EU-Gesetzgebers gewesen sei, eben solche Pflanzen oder Tiere von der

Patentierung auszuschlieRen.

Die nichtbindende Natur dieser Notiz wurde dabei jedoch schon von der Kommission selbst

eingeraumt:

“The Notice is intended to assist in the application of the Directive, and does not prejudge any
future position of the Commission on the matter. Only the Court of Justice of the European

Union is competent to interpret Union law.”

Gleichwonhl erlie3 der Verwaltungsrat in der Folge unter Berufung auf diese Notiz die neue
Regel 28 (2) EPU, gemaR der europaische Patente nicht erteilt werden fiir ausschlieRlich

durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere.

Das EPU enthalt allerdings eine eindeutige Hierarchie zwischen Artikeln und Regeln, die in
Artikel 164 (2) EPU kodifiziert ist und besagt, dass bei mangelnder Ubereinstimmung zwischen
Vorschriften des Ubereinkommens (Artikel) und Vorschriften der Ausfiihrungsordnung

(Regeln) die Vorschriften des Ubereinkommens vorgehen.

Weiterhin sieht das EPU vor, dass eine Anderung oder Revision der Artikel des EPU nur durch
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eine Konferenz der Vertragsstaaten und mit einer Dreiviertelmehrheit der auf der Konferenz
vertretenen Vertragsstaaten mdoglich ist. Lediglich untern den ganz besonderen
Voraussetzungen der Artikel 33 (1) b) und (5) sowie Artikel 35 (2) wéare auch der
Verwaltungsrat befugt, Artikel des EPU zu andern. Erforderlich hierfur ware insbesondere das
Inkrafttreten von Rechtsvorschriften der Européischen Union oder eines internationalen
Vertrags.

Diese Voraussetzungen lagen und liegen im vorliegenden Fall jedoch eindeutig nicht vor.

Die Notiz der Kommission konnte daher nicht als Rechtsgrundlage fiir eine Anderung des EPU
durch den Verwaltungsrat gemafR Artikel 33 (1) b) dienen, da es sich dabei —
eingestandenermaf3en — nicht um bindendes EU-Recht handelte, sondern (nur) um eine

nichtbindende Interpretation.

In bestimmten Fallen kann es erforderlich werden, die Artikel des EPU auszulegen und ihre
Bedeutung zu klaren. Die Befugnis hierflr ist innerhalb der Europaischen Patentorganisation

an die BKen, in letzter Konsequenz die GBK als Judikative gegeben worden.

Eine solche Auslegung erfolgte im Falle der Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 durch die GBK
in Bezug auf den Artikel 53 (b), vollkommen in Rahmen der Rolle und der Befugnisse, die ihr
durch das EPU eingeraumt worden sind. Die Auslegung des Artikels 53 (b) erfolgte dabei
insbesondere auch unter Anwendung des Wiener Ubereinkommens iber das Recht der

Vertrage.

Der Verwaltungsrat hat auf der anderen Seite die Befugnis, die Bestimmungen der
Ausfiihrungsordnung (Regeln) ohne besondere Beschréankungen zu &ndern. Auch auf diesem

Wege ist also eine Klarung der Bedeutung eines Artikels grundsatzlich herbeizufiihren.

Seine Schranke findet dieser Weg allerdings in der Bestimmung des Artikels 164 (2) EPU,
jedenfalls immer dann, wenn Vorschriften des Ubereinkommens und der Ausfiihrungsordnung

nicht Gbereinstimmen oder sich gar widersprechen.

Im vorliegenden Fall erfolgte mit der neuen Regel 28 (2) nicht lediglich eine Klarung der
Bedeutung des Artikels 53 (b) EPU. Vielmehr steht die neue Regel 28 (2) in Widerspruch zu
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Artikel 53 (b) EPU in der Interpretation der (hierzu befugten) GBK. GemaR Artikel 164 (2) EPU
gehen in diesem Fall die Vorschriften des Ubereinkommens, also Artikel 53 (b) EPU vor; so
wie in der Entscheidung T 1063/18 ausfuhrlich festgestellt.

Es ist gesetzlich also nicht moglich, dass eine Regel einen Artikel sozusagen tberstimmt und
dessen Bedeutung ins Gegenteil verkehrt. Mdglich ist allein die Anderung des Artikels selbst
(und damit des EPU), sei es durch eine Konferenz der Vertragsstaaten oder — unter den
genannten besonderen Umstéanden — durch den Verwaltungsrat.

Jeder Versuch, auf andere Weise eine Anderung der Bedeutung eines Artikels zu erreichen,
scheint auf den ersten Blick pragmatisch, ist aber unzulassig, denn er wirde bedeuten, Artikel
164 (2) seiner rechtlichen Wirkung zu berauben und so das rechtsstaatliche Kernprinzip der
Gewaltenteilung zu unterlaufen. Im Ergebnis kdnnte sonst - beispielsweise - der
Verwaltungsrat die Einschrankungen des Artikels 164 (2) einfach umgehen und (tiefgreifende)
Anderungen des EPU einfach en passant vornehmen, also ohne eine Konferenz der

Vertragsstaaten und die dort erforderlichen Mehrheiten.

Hierdurch wiirde jedoch der Judikative — also letztlich der GBK — die Méglichkeit genommen,

die Handlungen des Verwaltungsrats einer juristischen Kontrolle zu unterziehen.

Dies ware nicht nur evident rechtswidrig. Vor allem wirde das Vertrauen in die EPO und
Bindung des EPA an elementare rechtsstaatliche Prinzipien nachhaltig beschadigt. Dieser
Schaden wére keinesfalls nur auf die Frage der Patentfahigkeit von Pflanzen beschrénkt,
sondern wirde die gesamte Tatigkeit des Amts und der EPO betreffen, schlimmstenfalls auch
das zukinftige System fir Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht.

Die erste Vorlagefrage ist aus Sicht des VPP darum mit ,Nein“ zu beantworten.

Die zweite Vorlagefrage ware ihrem Wortlaut nach dann nicht zu behandeln. Hochstvorsorglich

sei aber gleichwohl erwahnt, dass auch diese Frage natirlich mit ,Nein“ zu beantworten ware.

Nach Auffassung des VPP ist bereits die Vorlage des Présidenten nicht zulassig, denn Artikel
112 (1) b) EPU besagt, dass der Prasident des Europaischen Patentamts der GBK eine

Rechtsfrage (nur dann) vorlegen kann, wenn zwei BKn Uber diese Frage voneinander
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abweichende Entscheidungen getroffen haben.

Im vorliegenden Fall existieren keine voneinander abweichenden BK-Entscheidungen zu der
Frage, ob die neue Regel 28 (2) in Verhaltnis zu Artikel 53 (b) den Anforderungen des Artikel
164(2) genugt.

Diese Frage wurde bisher ausschlief3lich in T 1063/18, unter anderem unter Beriicksichtigung
der Entscheidungen G 2/12 und G 2/13, behandelt und entschieden.

In der Vorlage wird eine Anzahl weiterer Entscheidungen angeftihrt, die als Rechtfertigung fur
die Vorlage dienen sollen. Allerdings befasst sich keine einzige dieser Entscheidungen mit der
Rechtsfrage, die in T 1063/18 entschieden wurde. Tatsdchlich betrifft auch keine dieser
Entscheidungen die Situation, dass eine neue Regel im Widerspruch zu einem Artikel steht,

also eine zumindest dhnliche Rechtsfrage.

Aus Sicht des VPP fehlt es damit an einer Vorlagevoraussetzung gemaf Artikel 112 (1) b)
EPU.

AbschlieRend weist der VPP darauf hin, dass diese Vorlage einschlieRlich ihrer Vorgeschichte
eine Gelegenheit darstellt, die in der jiingeren Vergangenheit von einigen Seiten angezweifelte
Unabhangigkeit der Judikative der EPO zu belegen.

Insofern bietet sich im vorliegenden Fall die Gelegenheit, das Vertrauen der Nutzer und der
Offentlichkeit in diese Unabhangigkeit zu starken, was nicht nur dem EPA zugute kdme,
sondern sich auch auf die vor dem Deutschen Bundesverfassungsgericht anhangige
Verfassungsbeschwerde gegen das System aus Einheitspatent und Einheitliches
Patentgericht auswirken konnte, die in wesentlichen Teilen auf Zweifel an der Unabhé&ngigkeit

der Beschwerdekammern gestuitzt wird.
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