CA/PL 9/99rev. 1
Orig.: englisch
Mtunchen, den 05.04.2000

BETRIFFT: Revision des EPU: Artikel 87 (5)

VERFASSER: Prasident des Europaischen Patentamts

EMPFANGER: AusschuR "Patentrecht” (zur Stellungnahme)
ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument enthalt eine neue Version des Vorschlags zur Revision des Artikels
87 (5) EPU, die dem EPA Spielraum verschaffen soll in bezug auf die gegenseitige
Anerkennung von Prioritatsrechten aus Drittstaaten, die nicht dem Pariser Verband oder
der Welthandelsorganisation angehdren.
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l. EINFUHRUNG

1. Artikel 87 (5) EPU soll gleichsam als "Sicherheitsventil" dienen und dem Verwal-
tungsrat einen Mechanismus fiir die gegenseitige Anerkennung von Prioritatsrechten
an die Hand geben, wenn ein Drittstaat nicht unter Artikel 87 (1) EPU fallt, d. h.
weder dem Pariser Verband noch der Welthandelsorganisation (WTQO) angehort.

2. De facto ist der Mechanismus des Artikels 87 (5) EPU aber fiir die Praxis vollig
untauglich und wurde daher auch nie angewandt. Damit das EPA Prioritatsrechte fur
Erstanmeldungen in solchen Drittstaaten anerkennen kann, missen folgende
Erfordernisse erfillt sein:

(1) Der andere Staat mul3 Prioritatsrechte anerkennen, die den nach der Pariser
Verbandsubereinkunft fir Erstanmeldungen beim EPA und

(2) fur Erstanmeldungen in jedem oder fiir jeden Vertragsstaat gewahrten
Prioritatsrechte entsprechen.

(3) Dies mul’ auf der Grundlage zwei- oder mehrseitiger Vertrage geschehen.

(4) Der Verwaltungsrat muf3 eine entsprechende "Bekanntmachung" erlassen.

Wenn Artikel 87 (5) die ihm angestammte Funktion erfullen soll, mul3 die Regelung
betrachtlich vereinfacht werden.

3. Beider Behandlung dieser Frage ist zu beachten, wem die gegenseitige Anerken-
nung von Prioritatsrechten nach Artikel 87 (5) EPU zugute kommt: ndmlich européi-
schen Anmeldern, die die Erstanmeldung beim EPA vornehmen. Nach der Erstan-
meldung beim EPA legt der Anmelder in der Praxis die Strategie fur Nachanmel-
dungen gegen Ende der zwdlfmonatigen Prioritatsfrist fest. Wirde ein Drittstaat zu
diesem Zeitpunkt keine Prioritatsrechte gewahren, so ware der Patentschutz
europaischen Anmeldern dort aufgrund einer innerhalb der Prioritatsfrist etwa
erfolgten Offenbarung vollig verwehrt.

4. Im Jahr 19979 verzeichnete das EPA fast 6 350 europaische Direktanmeldungen,
davon rund 5 260 Anmeldungen europaischen Ursprungs. Demgegenuber wurden
im gleichen Jahr in Saudi-Arabien - das weder dem Pariser Verband noch der WTO
angehdrt - 57 Erstanmeldungen beim nationalen Amt eingereicht. In diesem Beispiel
fiihrt die fehlende Anwendbarkeit von Artikel 87 (5) EPU dazu, daR im betreffenden
Jahr die wirtschatftlichen Interessen von 5 260 europaischen Anmeldern beein-
trachtigt werden koénnten. Ihnen stehen 57 aul3ereuropéische Anmelder gegentber,
die keine Prioritat vor dem EPA in Anspruch nehmen kdnnten; dies entspricht einem
Verhéltnis von 92:1. Wo es an Vereinbarungen mit Drittstaaten tber die gegenseiti-
ge Anerkennung von Prioritatsrechten fehlt, geht es also nachweislich ganz tberwie-
gend zu Lasten der wirtschaftlichen Interessen der européischen Industrie und nicht

b Dies ist das letzte Jahr, fur das statistische Daten der WIPO zu sogenannten
"Drittstaaten” vorliegen. Quelle: Website der WIPO im Internet: http://www.wipo.org.
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der Industrie des betreffenden Drittstaats. Daher sollte den EPU-Vertragsstaaten die
gegenseitige Anerkennung von Prioritatsrechten auf der Ebene des EPA wie auch
auf nationaler Ebene so leicht wie mdglich gemacht werden.

5. Dies soll aber nicht hei3en, daf3 Drittstaaten nicht an der gegenseitigen Anerken-
nung von Prioritatsrechten mit dem EPA interessiert waren. Eine nicht erschopfende
Liste potentieller Interessenten umfaRt folgende Staaten: Athiopien, Andorra,
Anguilla, Bermuda, Bhutan, die Falklandinseln, Gibraltar, Guernsey, Jemen, Jersey,
die Kaimaninseln, Kap Verde, Kiribati, Nepal, Saudi-Arabien, Samoa, die
Seychellen, Tonga, die Turks- und Caicosinseln, Tuvalu und Vanuatu.

6. Der aktuelle Trend geht hin zu einer starkeren Beteiligung an multilateralen inter-
nationalen Abkommen. Im Rahmen der Revision des EPU muR aber gewéhrleistet
sein, dafl3 die Européische Patentorganisation die Interessen der europaischen
Industrie auch verteidigen kann, wenn sich dieser Trend umkehren sollte oder
unvorhergesehene geopolitische Ereignisse dies erfordern sollten. Im letzteren Fall
ware eine ziigige Anwendung des Artikels 87 (5) EPU wahrscheinlich am wichtigsten
und notwendigsten.

Mogliche Entwicklungen lassen sich an folgendem Beispiel veranschaulichen: Falls
sich Quebec einseitig von Kanada l6sen und Kanada Quebecs Beitritt zu interna-
tionalen Handelsabkommen blockieren wirde, ware die gegenseitige Anerkennung
von Prioritatsrechten nach dem jetzigen Artikel 87 (5) EPU aller Wahrscheinlichkeit
nach politisch nicht moglich. Das Ergebnis ware eine Licke in einem hoch
industrialisierten Bereich des lukrativen nordamerikanischen Markts.

7. Daher muf3 im Interesse Europas gewahrleistet werden, dal? der Mechanismus des
Artikels 87 (5) EPU so einfach und ziigig wie moglich funktionieren kann und kein
Forum flr politische Streitfragen bleibt. Bei der jetzigen Sachlage kdnnte ein
einziger Vertragsstaat den Wunsch aller tibrigen Vertragsstaaten durchkreuzen, ihre
Staatsangehdrigen entsprechend zu unterstiitzen. Der Gegenstand des Artikels 87
(5) EPU sollte entpolitisiert und die Bestimmung so umgestaltet werden, dafi3 die
gegenseitige Anerkennung von Prioritatsrechten auf einer technischen und
funktionalen Ebene behandelt wird.

ll.  VORGESCHLAGENE ANDERUNGEN

A. BEREINIGUNGEN

8.  Zunachst wird eine Bereinigung vorgeschlagen, um die Unstimmigkeiten zwischen
der englischen Fassung und den beiden anderen Fassungen des Artikels 87 (5)
EPU zu beseitigen; dazu soll der Begriff "notification" in der englischen Fassung
durch "communication” ersetzt werden, der ndher am franzésischen Begriff
"communication publique” und am deutschen Begriff "Bekanntmachung" liegt
(s. CA/PL 16/98). Dartiber hinaus wird vorgeschlagen, den Mechanismus auf
folgende Weise zu vereinfachen.
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13.
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ABSCHAFFUNG DES ERFORDERNISSES VON ZWEI- ODER MEHRSEITIGEN
VERTRAGEN

Fur die Zwecke des Artikels 87 (5) EPU ware die gegenseitige Anerkennung von
Prioritatsrechten durch die betreffenden Staaten de facto auch ohne den Abschluf3
zwei- oder mehrseitiger Vertrage maglich. Da in Artikel 87 EPU ausdriicklich auf
die Pariser Verbandsibereinkunft verwiesen wird, in der Voraussetzungen und
Wirkungen des Prioritatsrechts bereits definiert sind, ist ein umfassender materiell-
rechtlicher Rahmen zur Definition solcher Rechte nicht erforderlich.

ABSCHAFFUNG DER VORAUSSETZUNG DER ANERKENNUNG VON
PRIORITATSRECHTEN IN ALLEN UND FUR ALLE VERTRAGSSTAATEN

Die Abschaffung des Erfordernisses, dal3 Prioritatsrechte in jedem und fur jeden
Vertragsstaat anerkannt sein mussen, ist die einzige Mdglichkeit, um die Funktions-
fahigkeit des Artikels 87 (5) EPU zu gewahrleisten. Nach dem jetzigen Verfahren
muften sich 19 und in Zukunft sogar 28 oder mehr Vertragsstaaten auf eine solche
Anerkennung einigen, was Jahre dauern wirde und unter Umsténden nicht zum
gewunschten Ergebnis fihren kénnte.

Die Abschaffung dieses Erfordernisses hat zur Folge, dal3 die nationalen Gerichte
eines Vertragsstaats gemaf Artikel 66 EPU einen Prioritatsanspruch beziiglich einer
europaischen Anmeldung akzeptieren mufiten, der von diesem Vertragsstaat unter
Umstanden nicht anerkannt worden ware, wenn der Anmelder den nationalen Weg
gewahlt hatte. Andererseits kdnnten aber auch die Staatsangehdrigen dieses
Vertragsstaats Prioritatsrechte fur jingere Anmeldungen im betreffenden Drittstaat
genielRen, wenn sie sich fur die Erstanmeldung beim EPA entschieden.

ENTPOLITISIERUNG DER GEGENSEITIGEN ANERKENNUNG VON
PRIORITATSRECHTEN

Erste Option

Mit dem Verweis auf eine Behoérde fur den gewerblichen Rechtsschutz und der
Ermé&chtigung des Prasidenten des EPA, die Bekanntmachung zu erlassen, wenn
festgestellt wurde, dal3 der betreffende Drittstaat tatsachlich Prioritatsrechte
gewahrt, die bezuglich ihrer Voraussetzungen und Wirkungen véllig denen der
Pariser Verbandstbereinkunft entsprechen, wirde die Thematik einer solchen
Anerkennung auf eine technische und funktionale Ebene gebracht, auf die sie wohl
auch gehort. Schliel3lich geht es um die technische Frage, ob ein Anmelder bei der
Prufung seiner in einer jungeren Anmeldung enthaltenen Erfindung auf
Patentierbarkeit von einer anderswo eingereichten friheren Anmeldung profitieren
kann.

Zweite Option

Alternativ wirde die Bestimmung nach wie vor auf Erstanmeldungen bei einer
Behorde fur den gewerblichen Rechtsschutz verweisen, wobei allerdings vorge-
sehen werden konnte, dafd der Verwaltungsrat erméchtigt ware, die Bekannt-
machung mit der in Artikel 35 (2) EPU festgelegten qualifizierten Mehrheit zu
erlassen.
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ll.  VORGESCHLAGENE ANDERUNGEN

Geltende Fassung

Artikel 87
Prioritatsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit
Wirkung fur einen Vertragsstaat der
Pariser Verbandsubereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums eine
Anmeldung fir ein Patent, ein Ge-
brauchsmuster, ein Gebrauchszertifikat
oder einen Erfinderschein vorschrifts-
malfiig eingereicht hat, oder sein Rechts-
nachfolger geniel3t fur die Anmeldung
derselben Erfindung zum européischen
Patent wahrend einer Frist von zwolf
Monaten nach der Einreichung der ersten
Anmeldung ein Prioritatsrecht.

(2)-(4)

(5) Istdie erste Anmeldung in einem
nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser
Verbandsubereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums gehdrenden
Staat eingereicht worden, so sind die
Absétze 1 bis 4 nur insoweit anzu-
wenden, als dieser Staat nach einer
Bekanntmachung des Verwaltungsrats
aufgrund einer ersten Anmeldung beim
Européischen Patentamt und aufgrund
einer ersten Anmeldung in jedem oder fur
jeden Vertragsstaat gemal zwei- oder
mehrseitigen Vertragen ein
Prioritatsrecht gewéhrt, und zwar unter
Voraussetzungen und mit Wirkungen, die
denen der Pariser Verbandsubereinkunft
vergleichbar sind.
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Vorgeschlagene Fassung

Artikel 87
Prioritatsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit
Wirkung fur einen Vertragsstaat der
Pariser Verbandsubereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums eine
Anmeldung fir ein Patent, ein Ge-
brauchsmuster, ein Gebrauchszertifikat
oder einen Erfinderschein vorschrifts-
malfiig eingereicht hat, oder sein Rechts-
nachfolger geniel3t fur die Anmeldung
derselben Erfindung zum européischen
Patent wahrend einer Frist von zwolf
Monaten nach der Einreichung der ersten
Anmeldung ein Prioritatsrecht.

Anmerkung: Entsprechend den vom
Ausschul? "Patentrecht” bereits
befiirworteten Anderungen, siehe
CA/PL 16/98

(2) - (4) Unverandert

(5) Ist die erste Anmeldung bei einer
nicht [...] den Bestimmungen der
Pariser Verbandsubereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums
oder des Ubereinkommens zur Errich-
tung der Welthandelsorganisation
unterliegenden Behdrde fur den
gewerblichen Rechtsschutz eingereicht
worden, so sind die Absatze 1 bis 4 nur
insoweit anzuwenden, als diese
Behdorde nach einer Bekanntmachung
des Prasidenten des Europdaischen
Patentamts [Verwaltungsrats] [...]
aufgrund einer ersten Anmeldung beim
Européischen Patentamt [...] ein
Prioritatsrecht gewéhrt, und zwar unter
Voraussetzungen und mit Wirkungen, die
denen der Pariser Verbandsibereinkunft
vergleichbar sind.



