CA/PL PV 6

PROTOKOLL

der

6. Sitzung des

AUSSCHUSSES "PATENTRECHT"

(Munchen, 27. und 28. Januar 1998)

CA/PLPVG6d

LT1280/98-982080009



INHALTSVERZEICHNIS

Gegenstand Seite
A. EINLEITENDE PUNKTE 1
l. GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG (CA/PL 1/98) 1
. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLENTWURFS DER 5. SITZUNG

DES AUSSCHUSSES "PATENTRECHT" (CA/PL 5/97) 2
B. RECHTSFRAGEN UND INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN 2
1. REVISION DES EPU: BEST (CA/156/97, CA/PL 2/98) 2
IV. SPRACHENFRAGE 9
IVa. ALTERNATIVEN ZUR PAKETLOSUNG (CA/PL 3/98) 9
IVb. ZENTRALE EINREICHUNG DER UBERSETZUNGEN (CA/157/97) 17
V. AUSWIRKUNG DER NEUEN REGEL 23A EPU AUF DAS NATIONALE

RECHT (CA/PL 4/98) 21
VI.  STAND DER ARBEITEN AM WIPO-PATENTRECHTSVERTRAG (PLT) 21
VII. \(ORAUSSICHTLICHES INKRAFTTRETEN DER EU-RICHTLINIE

UBER DEN SCHUTZ BIOTECHNOLOGISCHER ERFINDUNGEN 22
C. VERSCHIEDENES 22
VIll. SONSTIGES 22
Vllla. TAIWAN - GEGENSEITIGE ANERKENNUNG VON PRIORITATS-

RECHTEN 22
Vlilb. UMSETZUNG DES ARTIKELS 63 EPU 23
Villc. UMSETZUNG DES ARTIKELS 27 (2) TRIPS 23
IX. ARBEITSPROGRAMM, TERMIN UND ORT DER NACHSTEN SITZUNG 24

ANLAGE | : TEILNEHMERLISTE 25

CA/PLPVG6d

LT1280/98-982080009



A. EINLEITENDE PUNKTE

1. Die 6. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht” fand unter dem Vorsitz von Herrn
Muhlens (DE) am 27. und 28. Januar 1998 in Miinchen statt. Die Teilnehmerliste ist
in der Anlage enthalten.

2. Der Vorsitzende begrifite die Teilnehmer, insbesondere die neue
Beobachterdelegation aus der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien,
die seit 1. November 1997 Erstreckungsstaat ist, sowie die Vizeprasidentin GD 5,
Frau Renate Remandas, die kinftig an den Sitzungen des Ausschusses teilnehmen
wird.

3. Der Vorsitzende teilte dem Ausschuld mit, daf3 der Verwaltungsrat beschlossen
habe, die Sekretariatsaufgaben im Zusammenhang mit dem Ausschul3 dem Rats-
sekretariat zu Gbertragen.

4. Er teilte ferner mit, dal3 die Delegationsleiter in ihrer letzten Sitzung mégliche
Punkte fiir eine Revision des EPU erortert und eine lange Liste rechlich-technischer
Fragen aufgestellt hatten, die dem Ausschul’ zur eingehenden Prifung zugeleitet
werden sollten. Als Beispiele seien die Durchfihrung von BEST, die Anpassung
des Artikels 53 a) an das TRIPS-Ubereinkommen, die Patentierbarkeit von
Computerprogrammen und andere im Rahmen des Griinbuchs der Kommission
diskutierte Fragen zu nennen. Dem Ausschul? fiele dann die Aufgabe zu, dem
Verwaltungsrat Vorschlage zu unterbreiten, wie diese Punkte am besten behandelt
werden sollten und wie das EPU in der Folge geandert werden miiRte, und tiber die
Ergebnisse seiner Beratungen zu berichten. Die Delegationsleiter hatten das Amt
gebeten, fir die nachste Tagung des Verwaltungsrats ein Dokument mit einer
Auflistung dieser Punkte vorzulegen, damit der Rat eine Entscheidung treffen und
dem Ausschul3 ein formelles Mandat fur die Behandlung dieser Fragen erteilen
kénne. Der Verwaltungsrat werde dem Ausschuld zu gegebener Zeit noch andere
Punkte zuweisen, wodurch sich dessen Arbeitsbelastung betrachtlich erhéhen
durfte.

l. GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG (CA/PL 1/98)

5. Der Ausschul3 genehmigte die Tagesordnung in der Fassung von CA/PL 1/98. Die
portugiesische Delegation bezweifelte, ob es zweckmé&lig sei, die Sprachenfrage
(TOP 4) schon jetzt vom Ausschul3 prifen zu lassen, da diese im wesentlichen
politischer Natur sei. Die finnische, die hellenische und die spanische Delegation
schlossen sich diesem Standpunkt an.

6. Der Vorsitzende erinnerte den Ausschuld daran, dal’ er vom Verwaltungsrat den
klaren Auftrag erhalten habe, mdgliche Alternativen zur Paketlésung zu erarbeiten
und zu priifen, ob die vorgeschlagene zentrale Einreichung von Ubersetzungen
beim EPA mit dem EPU vereinbar sei. Er habe nicht die Aufgabe, in diesen Fragen
politische Entscheidungen zu treffen, sondern sollte sich auf die Untersuchung der
technisch-rechtlichen Punkte beschranken.
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Auf Wunsch der dsterreichischen Delegation wurden unter "Sonstiges” noch die
folgenden 3 Punkte in die Tagesordnung aufgenommen: 1. Taiwan - gegenseitige
Anerkennung von Prioritatsrechten, 2. Umsetzung des Artikels 63 EPU und

3. Umsetzung des Artikels 27 (2) TRIPS.

GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLENTWURFS DER 5. SITZUNG DES
AUSSCHUSSES "PATENTRECHT" (CA/PL 5/97)

Der Ausschufl genehmigte den Entwurf des Protokolls seiner 5. Sitzung (CA/PL
5/97) mit den von der Osterreichischen, der belgischen, der danischen, der finni-
schen und der portugiesischen Delegation sowie von den epi-Vertretern vorge-
schlagenen Anderungen.

RECHTSFRAGEN UND INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN

REVISION DES EPU: BEST (CA/156/97, CA/PL 2/98)

Der Vorsitzende erinnerte daran, daf3 sich die Delegationen auf der 69. Tagung des
Verwaltungsrats im Dezember 1997 generell fir das BEST-Projekt ausgesprochen
hatten. Obwohl es nur einer von vielen Punkten auf der langen "Liste von Punkten
fiir eine Revision des EPU" sei, habe der Verwaltungsrat beschlossen, dieses
Thema vorrangig zu behandeln und sofort an den Ausschul3 zu verweisen (siehe
CA/169/97, Nr. 8) mit dem Auftrag, fur eine spatere Diplomatische Konferenz einen
Vorschlag fiir eine diesbeziigliche Revision des EPU zu formulieren.

Das EPA gab eine Einfihrung in das Dokument CA/PL 2/98, das erste Vorschlage
fur eine Anderung des EPU im Hinblick auf die amtsweite Einfiihrung von BEST
enthielt. Dieses Dokument sei als Grundlage fur eine erste Diskussionsrunde zu
dieser Frage gedacht. Es enthalte nur die konkreten Anderungsvorschlage selbst.
Die Begriindungen dafir seien in CA/156/97 enthalten. Die in CA/PL 2/98 vorge-
schlagenen Anderungen im EPU seien zweierlei Art, namlich Anderungen zur
Beseitigung der geographischen Festschreibungen im Zusammenhang mit
bestimmten Organen des EPA (Art. 16, 17 EPU; Abschnitt |
Zentralisierungsprotokoll), die im Hinblick auf eine amtsweite Einfihrung von BEST
vorgenommen werden miten, und Anderungen, die eine groRere Flexibilitat bei
der Festlegung des zustandigen EPA-Organs ermdglichten (Art. 16, 18, 91 EPU).

Letztere halte man im Zuge der Anderung des Artikels 79 (2) EPU (Aufschub der
Falligkeit der Benennungsgebtihren) fur winschenswert. Derzeit gehe die
Zustandigkeit fur die Formalprufung bei Stellung des Prufungsantrags von der
Eingangsstelle auf die Prufungsabteilung tiber. Nach Artikel 91 bleibe jedoch die
Eingangsstelle weiterhin fiir die Uberwachung der Gebiihrenzahlungen zustandig.
Wenn die Benennungsgebihren erst nach Stellung des Prifungsantrags gezahlt
wiirden, komme es zu einem Widerspruch innerhalb des EPU.
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Die Abschaffung der Vorschriften, die bestimmten Dienstorten des Amts bestimmte
Aufgaben zuwiesen, habe sowohl fur Deutschland als auch fur die Niederlande
Auswirkungen. Tatsachlich garantiere Artikel 17 EPU in seiner derzeitigen Fassung
den Fortbestand der Zweigstelle des EPA in Den Haag. Es miisse deshalb daftr
gesorgt werden, dal3 mit der Streichung der geographischen Festschreibungen
nicht auch diese Garantie entfalle. Man halte es deshalb fiir notwendig, die vom
Muanchner Amt und die von der Zweigstelle Den Haag zu erledigenden Arbeiten
anteilig festzulegen. Hierfur gebe es zwei Moéglichkeiten: Entweder man nehme
eine entsprechende Klausel in das EPU auf, oder es werde eine entsprechende
verbindliche Vereinbarung zwischen den beiden Staaten und der Organisation
geschlossen. Dies sei jedoch eine politische Frage, die zuerst von den beiden
betroffenen Staaten erdrtert werden sollte. Das Amt sei in CA/PL 2/98 auf diesen
Punkt nicht eingegangen und halte es auch nicht fiir angezeigt, dal? sich der
Ausschuf3 in diesem Stadium damit befasse.

11. Der Vorsitzende schlug vor, dieses Dokument in zwei Stufen zu behandeln. Der
Ausschul3 wirde sich dabei 1. auf die ausschlief3lich zum Zweck der BEST-Einfiih-
rung vorgeschlagenen Anderungen und 2. auf diejenigen Anderungen konzentrie-
ren, die auf eine gro3ere Flexibilitdt bei der Bestimmung des zustandigen Organs
im Amt abzielten.

12. Das EPA erlauterte, daf3 es bei BEST darum gehe, "Prifung und Recherche
zusammenzufuhren”. In der Praxis bedeute dies, dal3 der Recherchenprufer auch
der beauftragte Prifer der dreikdpfigen Prifungsabteilung sei. Dies fuhre zu einer
Rationalisierung der Arbeit, die derzeit durch die vollige Trennung der beiden
Abteilungen doppelt gemacht werde.

Dal3 ein Prufer beide Tatigkeiten verrichte, gefahrde jedoch nicht die funktionelle
Trennung zwischen beiden Abteilungen. Insbesondere bliebe das zweistufige
Patenterteilungsverfahren, das zuerst einen Recherchenbericht und dann - auf
Antrag - eine Sachprufung vorsehe, wie bisher erhalten. Der Prufer wiirde den
Recherchenbericht und den ersten Prifungsbescheid gleichzeitig erstellen, letzte-
ren aber vorlaufig zurtickhalten. Der Recherchenbericht wirde zusammen mit der
Anmeldung als Al-Schrift veroffentlicht. Der Anmelder hatte dann 6 Monate Zeit,
um durch Stellung eines Prufungsantrags die zweite Verfahrensstufe auszuldsen.
Erst dann wirde ihm der erste Bescheid ausgehandigt.

Es wurde ferner darauf hingewiesen, daR es nach dem EPU keineswegs
ungewohnlich sei, ein und dieselbe Person mit mehreren Funktionen zu betrauen.
So seien z. B. die Prifungsabteilung und die Einspruchsabteilung zwei getrennte
Organe des Amts. In der Praxis jedoch fungiere der beauftragte Prifer einer Pri-
fungsabteilung nach Mdglichkeit spater auch als beauftragter Prufer der
dreikopfigen Einspruchsabteilung, weil dies die Verfahrensokonomie erhohe.

In seiner letzten Sitzung sei der Ausschuf3 zu dem Ergebnis gelangt, da eine Revi-
sion des EPU notig wére, um die amtsweite Einfihrung von BEST auf eine solide
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rechtliche Grundlage zu stellen. So legten die geographischen Festschreibungen in
den Artikeln 16 und 17 EPU sowie in Abschnitt | Zentralisierungsprotokoll den
Schluf3 nahe, dafl? Recherchen nur in Den Haag und nicht in Miinchen durchgefihrt
werden durften. Deshalb sollten die geographischen Bezugnahmen in den o. g.
Artikeln im Wege einer Revision des EPU gestrichen werden. Es werde
nachdrtcklich darauf hingewiesen, dal3 weder Artikel 6 Gber den Sitz der
Organisation noch Artikel 15, in dem die Organe des Amts aufgefiihrt seien, davon
berihrt werde.

13. Der Vorsitzende fragte den Ausschuf3, ob es fir eine amtsweite Einfihrung von
BEST geniigen wirde, die geographischen Bezugnahmen aus den Artikeln16 und
17 sowie aus dem Zentralisierungsprotokoll zu streichen.

14. Die hellenische Delegation erklarte sich mit dem Vorschlag grundséatzlich
einverstanden, die Bezugnahme auf bestimmte Abteilungen durch Bezugnahmen
auf das Amt zu ersetzen. Allerdings misse auch die Ausfiihrungsordnung an diese
Anderungen, insbesondere diejenigen zu Artikel 91, angepal3t werden. Es frage
sich, ob der Ausschul’ vor einer Entscheidung nicht erst die ganze Tragweite der
vorgeschlagenen Anderungen ermessen sollte. Sie behalte sich eine
Stellungnahme bezuglich der vorgeschlagenen Streichung des Abschnitts | (3) b)
bis d) vor, da diese ihres Erachtens eher politische denn technische Fragen
aufwerfe und deshalb dem Verwaltungsrat vorbehalten bleiben sollte.

15. Das EPA schlof3 sich der Auffassung an, dal3 auch die Ausfihrungsordnung geéan-
dert werden musse. Es sei jedoch noch dahingestellt, ob dies bei der Revision des
EPU oder spater geschehen sollte. Sich mit dieser Frage zu befassen, sei noch
verfriht.

16. Die niederlandische Delegation bemerkte, dal3 nach dem derzeitigen Vorschlag des
EPA zwar die geographischen Festschreibungen entfielen, die Recherchen- und
die Priufungsabteilungen jedoch weiterhin als getrennte Organe bestehen blieben.
Die portugiesische und die danische Delegation schlossen sich der Anregung der
niederl&ndischen Delegation an, der Ausschul3 kénnte - ohne das Verfahren selbst
anzutasten - die Méglichkeit in Erwagung ziehen, dal3 nicht nur die Bezugnahmen
auf die Recherchen- und die Prufungsabteilungen gestrichen wirden, sondern
auch ausdrucklich angegeben werde, dal3 die Recherche und die Sachprifung von
ein und derselben Person durchgefuhrt werden kdnnten. Die Osterreichische
Delegation schlug vor, das EPA sollte diesen Fragen nachgehen.

17.  Das EPA erwiderte, weder BEST noch sein eigener Vorschlag ziele darauf ab, die
Verfahrensstruktur oder die Zustandigkeiten der in Artikel 15 EPU genannten
Organe zu andern.

Dem vorliegenden Vorschlag zufolge behielten die einzelnen Abteilungen ihre
jeweiligen Zustéandigkeiten und Verfahren. Mit BEST wurden nur zwei Unterschiede
eingefuhrt: Die Recherche und die Prifung kdnnten sowohl in Miinchen als auch in
Den Haag durchgefiihrt werden, und ein und dieselbe Person kdnne sowohl einer
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Recherchen- als auch einer Prifungsabteilung angehéren. Da jedoch die
Recherche und die Prifung zwei Stufen ein- und desselben Erteilungsverfahrens
seien, durfte es sich eruibrigen, diesen zweiten Unterschied im Ubereinkommen
ausdrucklich festzuschreiben.

Die schwedische Delegation schol3 sich dem Standpunkt der niederlandischen
Delegation an, erklarte sich jedoch bereit, den vom Amt vertretenen Ansatz in
Betracht zu ziehen.

Der Vorsitzende erinnerte den Ausschul3 daran, dafd sein Mandat darin bestehe,
die Einfihrung von BEST in seiner derzeitigen Form zu er¢rtern. Ohne der
Entscheidung des Ausschusses vorgreifen zu wollen, halte er es fir mdglich, dal3
eine blof3e Streichung der geographischen Festschreibungen hierzu geniige. Der
Ausschul3 kénne jedoch weitere Vorschlage ausarbeiten und dem EPA zur Prifung
vorlegen.

Der Vertreter des epi gab seiner Besorgnis dariiber Ausdruck, dal3 der Wegfall der
geographischen Festschreibungen zu einer weiteren Streuung der Standorte des
Amts fuhren kdnnte, und schlug deshalb vor, daf3 die derzeitigen Bezugnahmen
durch die Worte "Den Haag oder Minchen" ersetzt werden sollten. Er verweise
nochmals auf die Bedenken, die das epi gegen das BEST-System hege, weil es
befiirchte, dafld dadurch die Qualitdt sowohl der Recherche als auch der Prufung
Schaden nehmen kénnte und ein System geandert wirde, das die Benutzer in
seiner derzeitigen Form voll und ganz zufriedenstelle.

Der Vorsitzende wies darauf hin, daf eine Revision des Artikels 6 nicht in Betracht
gezogen werde und dalf3 sich die derzeitige Diskussion auf ein konkretes, genau
definiertes Projekt beziehe. Die diesbeziiglichen Befurchtungen des epi seien
daher unbegrindet.

Die deutsche Delegation meinte, der Ausschul3 sollte sich streng an das ihm vom
Verwaltungsrat erteilte Mandat halten und nur prifen, welche rechtlichen Maf3nah-
men fur eine amtsweite Einfihrung von BEST n6étig seien. Diese erfordere lediglich
die Streichung der in den Artikeln 16 und 17 EPU enthaltenen geographischen
Bezugnahmen. Uber eine Umstrukturierung des gesamten Erteilungsverfahrens
brauche sich der Ausschul’ keine Gedanken zu machen. Wenn BEST erst einmal
amtsweit eingefuhrt sei und seine Auswirkungen auf die Arbeit des EPA zutage
traten, werde sich zeigen, ob weitere Reformen ngtig seien.

Die niederlandische Delegation erklarte, sie habe keineswegs die Absicht gehabt,
das derzeitige Erteilungsverfahren in Frage zu stellen. Ihres Erachtens gebe es
jedoch bei dieser Diskussion 3 Uberlegungsebenen: 1. das Erteilungsverfahren mit
den Stufen Recherche, Prufung, Einspruch, 2. die praktische Organisation
innerhalb des Amts, die sich in der Struktur GD 1/GD 2 niederschlage, und 3. die
"Abteilungen”, die sich eigentlich auf die Personen bezdgen, die bestimmte Aufga-
ben wahrndhmen wie z. B. die Recherche oder die Sachprifung. Die Schwierigkeit
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liege darin, dal3 mit den Begriffen "Recherchenabteilungen” und
*Prufungsabteilungen” nicht Organisationseinheiten innerhalb des Amts, sondern
Personen gemeint seien, die mit diesen konkreten Aufgaben betraut seien. Man
wolle nichts daran andern, daf} die Recherche von einer einzigen Person, die
Prifung hingegen von einer dreikdpfigen Abteilung durchgefiihrt werde, sondern
vielmehr erreichen, daR sich im EPU die reale Organisationsstruktur widerspiegele.

Die portugiesische Delegation gab zu bedenken, daf? die derzeitigen Uberlegungen
den Auftakt zu den Vorbereitungen fur eine diplomatische Konferenz bildeten und
man deshalb die Gelegenheit ergreifen sollte, samtliche nétigen Anderungen am
EPU vorzunehmen. Wenn man jetzt zu zaghaft vorgehe, miisse man
moglicherweise spéater erkennen, daR einige wiinschenswerte Anderungen nicht
durchgefihrt worden seien.

Die schweizerische Delegation unterstitzte den Vorschlag des Amts in CA/PL 2/98.
Sie sei davon liberzeugt, daR BEST nur geographische und organisatorische Ande-
rungen erforderlich mache. Die Verteilung der Zustandigkeiten innerhalb des Amts
sollte aber nicht angetastet werden, zumal sich das Mandat des Ausschusses auf
die Durchfihrung von BEST beschréanke. Zweifellos muf3ten unter Umstanden noch
weitere Einzelheiten sowie eine Anderung der Ausfiihrungsordnung in Betracht
gezogen werden. Einer grundlegenden strukturellen Anderung des europaischen
Patenterteilungsverfahrens wirde sie jedoch keinesfalls zustimmen, und sie wirde
sich auch jedem Versuch des Ausschusses widersetzen, dem Amt eine Prifung
dieser Frage nahezulegen.

Die belgische Delegation hielt es fir richtig, dafd sich der Ausschuf3 auf sein
Mandat beschranke. Falls man sich jedoch dazu entschlésse, BEST in das EPU zu
integrieren, so ware es nur folgerichtig, wenn man noch einen Schritt weiterginge
und den niederlandischen Vorschlag prifte. Obwohl es keine Vorschrift gebe, die
die Durchfihrung von Recherchen durch Sachprufer verbiete, kdnnte es aus
Griinden der Klarheit angezeigt sein, in das EPU eine Vorschrift aufzunehmen, die
dies ausdriicklich ermégliche.

Die finnische Delegation unterstitzte den vom Amt formulierten BEST-Vorschlag.

Der Vorsitzende stellte zusammenfassend fest, dal3 die Delegationen mehrheitlich
die Auffassung vertraten, flr eine amtsweite Einfihrung von BEST genuge die
Streichung der geographischen Festschreibungen aus den Artikeln 16 und 17 EPU.
Die niederlandische Delegation werde moglicherweise eine Vorschrift vorschlagen,
die ausdrtcklich besage, dal? ein und dieselbe Person sowohl die Recherche als
auch die Sachprufung durchfiihren diarfe. Der Ausschuld sei jedoch nicht bereit,
Vorschlage zu bertcksichtigen, die auf eine umfassende strukturelle Reform des
Erteilungsverfahrens abzielten, weil diese als hochpolitisch einzustufen wéren und
eindeutig Uber sein Mandat hinausgingen.
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Der Vorsitzende wandte sich dann den in CA/PL 2/98 enthaltenen Vorschlagen fur
eine Anderung der Artikel 16 und 18 EPU zu, die dem Amt mehr Flexibilitat bei der
Bestimmung des zustéandigen EPA-Organs geben solle, aber in keinerlei Zusam-
menhang mit der Einfihrung von BEST stehe. Es stelle sich die Frage, ob man an
diesen Anderungen festhalten wolle.

Das EPA verwies darauf, dal3 es zwei Vorschlage zu Artikel 16 gebe. Erstens
werde die Streichung der Angabe vorgeschlagen, daf3 sich die Eingangsstelle in
Den Haag befinde. Diese Klausel sei fur BEST nicht unmittelbar relevant, obwohl
sie in dieser Formulierung eindeutig dem BEST-Prinzip entgegenstehe. Wenn
namlich sowohl die Recherche als auch die Prifung in Minchen stattfanden, miuf3te
es folgerichtig dort auch eine Eingangsstelle geben. Zwar gebe es derzeit eine
Eingangsstelle in Minchen, diese sei jedoch formal der Zweigstelle in Den Haag
unterstellt. Mit der Streichung aller geographischen Festschreibungen solle erreicht
werden, dal} das gesamte Verfahren bis hin zur Erteilung ohne jede Fiktion entwe-
der in Den Haag oder in Munchen stattfinden kdnne, was zur Straffung des Verfah-
rens beitrage.

Die niederlandische Delegation sprach sich gegen die vorgeschlagenen
Anderungen in Artikel 16 EPU aus, soweit sie nicht im Zusammenhang mit BEST
stunden.

Die Osterreichische Delegation erklarte, sie habe urspringlich dieselben Bedenken
gehabt wie die niederlandische Delegation. Obwohl sich das Mandat des Verwal-
tungsrats ausschlief3lich darauf beschrénken durfte, was zur Einfihrung von BEST
erforderlich sei, hatten die Argumente des Amts sie jedoch Uberzeugt. Es sei
vernunftig, das Mandat etwas weiter auszulegen, damit auch diese erste zu Artikel
16 vorgeschlagene Anderung beriicksichtigt werden kénne.

Der Vorschlag des Vorsitzenden, auch diese Anderung des Artikels 16
aufzunehmen, wurde angenommen.

Das EPA kam dann auf den zweiten Anderungsvorschlag zu sprechen, der auf eine
grolRere Flexibilitat bei der Bestimmung des zustandigen EPA-Organs abzielt. Um
dies zu erreichen, solle der Ubergang der Zustandigkeit von der Eingangsstelle auf
die Priufungsabteilung nicht langer an die Stellung des Prifungsantrags geknupft
werden. Als Artikel 79 (2) EPU geandert und der Falligkeitszeitpunkt der
Benennungsgebihren aufgeschoben worden sei, habe man tbersehen, dald nach
Artikel 91 (1) e) EPU die Eingangsstelle weiterhin tiberwache, ob die
Benennungsgebuhren entrichtet worden seien, obwohl sie doch nach Artikel 16
EPU dafiir gar nicht mehr zustandig sei. Es werde deshalb vorgeschlagen, die
Artikel 16 und 91 (1) EPU dahingehend zu &ndern, dal der Ubergang der
Zustandigkeit nach sachlichen und nicht nach chronologischen Aspekten erfolge,
damit der derzeitige Widerspruch im EPU ausgeraumt werde.

Da sich diese Frage weniger auf BEST denn auf den Falligkeitszeitpunkt der
Benennungsgebihren beziehe, kdnnte sie auch in einer spéateren Sitzung anhand
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eines neuen Dokuments und eines vom Verwaltungsrats eigens daflr erteilten
Mandats eroértert werden.

Der Vorsitzende falte zusammen, daR die erste Anderung in Artikel 16 "Die
Eingangsstelle [-] ist flr die Eingangsprifung zustandig” und der
Anderungsvorschlag zu Artikel 17 akzeptabel seien. Die uibrigen
Anderungsvorschlage zu den Artikeln 16, 18 und 91 wirden jedoch auf einen
spateren Zeitpunkt verschoben.

Damit kam der Ausschul3 zu einem anderen wichtigen Punkt, dem
Anderungsvorschlag zu Abschnitt | (1) b) Zentralisierungsprotokoll. Danach soll die
Bezugnahme auf die Zweigstelle in Den Haag durch eine Bezugnahme auf das
EPA ersetzt werden, was sich im Hinblick auf BEST anbietet.

Das EPA verwies auf Abschnitt | (1) b), der besage, dal3 die Zweigstelle in

Den Haag die Aufgaben des Internationalen Patentinstituts (11B) tiibernehmen
werde; damit seien insbesondere die Recherchen gemeint, die das IIB zu nationa-
len Anmeldungen seiner Mitgliedstaaten durchgefiihrt habe. Dieser Abschnitt stehe
zwar nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit BEST, sollte er aber unverandert
stehen bleiben, so wirde dies eine rationelle Aufteilung des Recherchen- und
Prufungsverfahrens z. B. nach technischen Gebieten zwischen Miinchen und Den
Haag erschweren. Dies wirde bedeuten, daf} alle fir Mitgliedstaaten des
ehemaligen IIB durchgefiihrten Recherchen in Den Haag erledigt werden muften,
selbst wenn die betreffende Anmeldung zu einem technischen Gebiet gehdre, das
in MUnchen bearbeitet werde. Um den Qualitatsstandard fir Recherchen dieser Art
in Zukunft zu wahren, miR3te deshalb gewahrleistet sein, dal3 diese in Den Haag
ebenso wie in Minchen durchgefuhrt werden kdnnten. Eine letzte Prazisierung: Die
vorgeschlagene Anderung bedeute nicht, daR einige dieser Recherchen definitv in
Munchen durchgefiihrt wirden, sondern nur, dafd die Moglichkeit dazu geschaffen
werde.

Der Vorsitzende erklarte, der Verwaltungsrat sollte darauf aufmerksam gemacht
werden, daB die Anderung in Abschnitt | (1) b) Zentralisierungsprotokoll zur Folge
habe, dal’ die Recherchen zu nationalen Anmeldungen in ehemaligen 11B-
Mitgliedstaaten kinftig entweder in Den Haag oder in Minchen durchgefihrt
werden konnten.

Das Amt fiihrte aus, man wolle mit der vorgeschlagenen Anderung in Abschnitt | (3)
a) Zentralisierungsprotokoll erreichen, dald BEST auch in der Dienststelle Berlin
eingesetzt werden kdnne, damit dort neben der Recherche auch die Sachprifung
durchgefiihrt werden kénne. Durch diese Anderung wiirde die Dienststelle Berlin zu
einer standigen Einrichtung. Da die Bundesrepublik Deutschland auch weiterhin
alle durch ihren Betrieb entstehenden zuséatzlichen Kosten tiberndhme, mifdte die
deutsche Delegation in dieser Frage konsultiert werden. Die Buchstaben b bis d
mufiten gestrichen werden. Was den Buchstaben b anbelange, so sollte die Dienst-
stelle, die ja dadurch zu einer standigen Einrichtung wirde und sich nicht mehr nur
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auf die Durchfiihrung von Recherchen beschréanken wirde, der allgemeinen
Zustandigkeit und Verwaltungskompetenz des Prasidenten unterstellt werden.
Buchstabe c sei eine Ubergangsbestimmung und wiirde uiberfliissig, und der Inhalt
des Buchstabens d finde sich in dem neu formulierten Buchstaben a wieder.

Der Vorsitzende als langjahriges Mitglied der deutschen Delegation erinnerte den
Ausschul? in deren Namen daran, dal? die Existenz der Dienststelle Berlin immer
politisch begriindet gewesen sei, so dal3 diese besondere Frage vom
Verwaltungsrat behandelt werden sollte.

Die hellenische Delegation erklarte sich mit den Anderungen einverstanden, durch
die der Dienststelle Berlin die Durchfihrung von Prifungsarbeiten ermoglicht
werde, sprach sich jedoch gegen die Punkte im Vorschlag des Amts aus, die einer
rein politischen Ebene zuzurechnen wéren. Die vorgeschlagene Anderung wiirde
die Dienststelle zu einer stéandigen Einrichtung machen. Dies habe jedoch mit
BEST nichts zu tun und gehe tber das Mandat des Ausschusses hinaus. Zudem
sei es unter chronologischen Gesichtspunkten problematisch, eine Bestimmung
des Zentralisierungsprotokolls, das in die Zukunft gerichtet und vor dem
Inkrafttreten des EPU vereinbart worden sei, durch eine andere zu ersetzen, die
sich auf die Gegenwart beziehe und damit aus dem Gesamtzusammenhang des
Ubrigen Textes herausfalle. Wenn man die nach dem Protokoll vereinbarten
Bedingungen &ndern wollte, so miifdte man einen neuen Artikel formulieren, der
unter Bezugnahme auf das Protokoll die gewiinschten Anderungen enthalte.
SchlieRlich sei sie auch deshalb gegen diese Anderung des Abschnitts | (3) b), weil
die Dienststelle Berlin dadurch der Zustandigkeit des Verwaltungsrats entzogen
wirde.

Die niederlandische Delegation bemerkte, wenn man alle chronologisch tberholten
Bezugnahmen aus dem Protokoll entfernen wolle, so wére dies ein grofieres
Unterfangen. Das EPA dankte der hellenischen Delegation fir ihren Beitrag und
erklarte, der Alternativvorschlag, einen neuen Artikel zur Anderung des Protokolls
aufzunehmen, sei durchaus erwagenswert.

Der Vorsitzende faldte zusammen, dal3 den Delegationen die vorgeschlagene
Anderung zu weit gehe. Abschnitt | (3) a) und b) sollte von den geographischen
Bezugnahmen und der Beschrankung auf Recherchenarbeiten befreit werden;
weitere Anderungen sollten jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht vorgeschlagen
werden. Die Fragen, ob die Dienststelle zu einer stdndigen Einrichtung werden und
ob Deutschland weiterhin die Kosten tragen sollte, sollten dem Verwaltungsrat
Uberlassen bleiben.

SPRACHENFRAGE
ALTERNATIVEN ZUR PAKETLOSUNG (CA/PL 3/98)
Der Vorsitzende erinnerte daran, dal3 das diesbeziigliche Mandat des Ausschusses

darin bestehe, Alternativen zur Paketl6sung vorzuschlagen, die zu einer Senkung
der Patentierungskosten beitrigen.
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Das EPA erlauterte das Dokument CA/PL 3/98, in dem die ihm von den
Delegationen zugeleiteten Vorschlage zusammengefal3t seien. Das Addendum zu
diesem Dokument enthalte in Teil | die Positionen der Delegationen und in Teil 1l
die Stellungnahmen interessierter Kreise und nichtstaatlicher Organisationen, die
dem EPA - zumeist als Reaktion auf das Grinbuch - bekannt geworden seien. Die
Standpunkte der Benutzer des Systems und ihrer Vertreter seien keineswegs ein-
heitlich. Sie wiirden den Delegationen dennoch zur Kenntnis gebracht, weil man
sicherstellen wolle, daf3 die Diskussion nicht ausschlief3lich von den Standpunkten
der hinter den Delegationen stehenden Regierungen bestimmt werde. Die Benutzer
vertraten im allgemeinen die Ansicht, daR die Ubersetzungserfordernisse und damit
die Kosten reduziert werden sollten.

Verzicht auf Ubersetzung der Patentschrift

Der Vorsitzende stellte die "Radikallosung” vor, wonach es zur Validierung des
Patents in einem Vertragsstaat einer Ubersetzung nicht bedarf, wie dies friher in
Deutschland und auch im Vereinigten Konigreich der Fall war.

Die deutsche Delegation lieB verlauten, sie sei bereit, zu einem System
zuruckzukehren, das auf eine Ubersetzung verzichte, sofern andere
Vertragsstaaten dazu ebenfalls bereit waren.

Die luxemburgische und die monegassische Delegation bemerkten, sie
praktizierten diese "Radikalldsung" bereits, da ihr nationales Recht auf eine
Ubersetzung der Patentschrift verzichte, in Luxemburg werde allerdings - zur
Sicherung eines einstweiligen Schutzes - eine Ubersetzung der Anspriiche
verlangt.

Die schweizerische Delegation erklarte, sie unterstitze diesen Vorschlag, der ja
von ihr stamme, so wie sie auch jede andere Lésung unterstitzen wirde, die zu
einer meRbaren Reduzierung der Ubersetzungskosten fiihrte. Die Paketlésung
sollte als mogliche Rickszugsposition fir solche Staaten beibehalten werden, die
bereit seien, auf diesem Weg weiterzugehen, falls sich die Abschaffung der Uber-
setzungserfordernisse als unmdglich erweisen sollte.

Die britische Delegation gab an, sie kénne sich in diesen Fragen noch nicht fest-
legen, da ihre Umfrage bei den Benutzern noch nicht abgeschlossen sei; sie wirde
jedoch nur eine Losung befurworten, die eine merkliche Kostenentlastung mit sich
bringe und zumindest von einer grof3eren Zahl anderer Staaten mitgetragen werde.

Die franzdsische Delegation sprach sich gegen die "Radikallésung” aus; sie sei
jedoch offen fur eine Diskussion der in CA/PL 3/98, Nr. 7 beschriebenen Alternative
(die "BE-/EPA-L6sung"), die die Ubersetzung in eine zweite Amtssprache des EPA
vorsehe. Unter bestimmten Umstéanden wére sie bereit, diese Losung zu
akzeptieren.
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Die irische Delegation erklarte, sie kdnne aus verfassungsrechtlichen Griinden
leider nicht auf ihre derzeitigen Ubersetzungserfordernisse verzichten.

Der Vorsitzende stellte zusammenfassend fest, dafd die "Radikallésung” bei den
Delegationen - abgesehen von Luxemburg, Monaco und der Schweiz sowie mdgli-
cherweise vom Vereinigten Konigreich und von Deutschland - auf wenig
Gegenliebe stol3e.

Der "BE-/EPA-Vorschlag"

Die belgische Delegation sah sich nicht in der Lage, diesen Vorschlag zu unterstut-
zen, weil die vom Amt vorgeschlagene Formulierung Belgien dazu zwinge, Franzo6-
sisch vor den beiden anderen Sprachen zu wahlen, was auf nationaler Ebene zu
Problemen fuhren kdnnte. Sie habe - nicht als ausgereiften Vorschlag, sondern
mehr als "Gedankenanstol3" - angeregt, dal sich diejenigen Vertragsstaaten, deren
Landessprache keine Amtssprache des EPA sei - z. B. Portugal - mit der Validi-
sierung eines in einer EPA-Amtssprache ihrer Wahl erteilten Patents auf ihnrem
Hoheitsgebiet zufriedengeben sollten. Im Gegenzug muf3ten jedoch
Vertragsstaaten, deren Landessprache eine Amtssprache des EPA sei - z. B.
Deutschland - neben den in ihrer Landessprache erteilten Patenten auch Patente
akzeptieren, die in einer anderen Amtssprache des EPA erteilt worden seien.
Dieses System hatte praktisch zur Folge, daf} der Patentinhaber sein Patent nur in
die beiden anderen Amtssprachen des EPA zu Ubersetzen brauchte.

Die portugiesische Delegation gab zu bedenken, dal3 es auch an der
Verfahrensweise liegen kdnnte, dafl3 man in der Sprachenfrage nicht vorankomme.
Ein fakultatives Sprachenprotokoll konnte der Sache vielleicht neuen Auftrieb
geben. Wenn diejenigen Staaten, deren Landessprache eine Amtssprache des
EPA sei, das Protokoll unterzeichneten, wiirde mehr Druck auf die anderen
Vertragsstaaten ausgeubt, es ihnen gleichzutun.

Das EPA dankte der portugiesischen Delegation fur diesen Vorschlag. Seines
Erachtens habe aufgrund von Artikel 65 EPU jeder Vertragsstaat das Recht, eine
vollstandige Ubersetzung des europaischen Patents zu verlangen. Somit biete das
EPU keine Grundlage fiir die Durchsetzung einer in allen Vertragsstaaten einheit-
lichen Losung. Hier handle es sich nicht um einen Punkt fur eine Revision des
EPU, sondern um einen Bereich, in dem jeder Vertragsstaat von seinem
Hoheitsrecht Gebrauch machen und selbstandig entscheiden kénne, welchen Weg
er unter welchen Bedingungen einschlagen wolle.

Die AuRerungen der belgischen Delegation legten auRerdem den SchluR nahe, daR
beide, Belgien und das EPA, im Grunde von demselben Konzept sprachen. Dies
lasse sich am Beispiel Danemarks demonstrieren: Dort sei die Landessprache
Danisch. Wenn sich nun Ddnemark dazu entschldsse, in englischer Sprache erteilte
Patente zu akzeptieren, so mufite ein europaisches Patent entweder ins Danische
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oder ins Englische Ubersetzt werden, um dort gultig zu sein. Deutschland - um ein
weiteres Beispiel zu nennen - habe eine Amtssprache des EPA zur Landessprache
und mufite eine weitere Amtssprache des EPA - z. B. Englisch - akzeptieren. Um in
Deutschland giiltig zu sein, muf3te demnach ein in einer anderen Sprache
abgefalites europaisches Patent entweder ins Englische oder ins Deutsche
Ubersetzt werden.

Die portugiesische Delegation meinte, es ware fur die Benutzer eine grof3e Kosten-
ersparnis, wenn die Vertragsstaaten, in denen eine der Landessprachen eine Amts-
sprache sei, auf ihre Ubersetzungserfordernisse verzichteten.

Der Vertreter des epi erklarte, seine Organisation konne einem Wegfall der Uber-
setzungserfordernisse keinesfalls zustimmen, weil dies zu einer Diskriminierung
zwischen den Sprachen und einem hdheren Arbeitsanfall in den Hauptsprachen
fuhren und einer gleichméafigeren Arbeitsverteilung unter den Patentvertretern
entgegenwirken wirde.

Die deutsche Delegation liel3 den Ausschuf3 wissen, sie sei bereit, auf ihr
Ubersetzungserfordernis zu verzichten, kdnne sich aber auch dem BE-/EPA-
Vorschlag anschliel3en.

Die danische Delegation erinnerte daran, dal’ sie sich stets fir die Paketlosung
ausgesprochen habe und diese nach wie vor befurworte. Sie finde aber auch den
BE-/EPA-Vorschlag sehr interessant und einer ndheren Betrachtung wert, auch
wenn sie sich derzeit noch nicht darauf festlegen konne. Diesem Standpunkt
schlossen sich auch die niederlandische und die schwedische Delegation an.

Die schwedische Delegation fugte hinzu, sie kdnne sich noch nicht verbindlich
aul3ern; Umfragen in Schweden deuteten darauf hin, dal? die Benutzer einen Zugriff
auf den gesamten Text des Patents in einer der schwedischen Offentlichkeit
verstandlichen Sprache, d. h. also in Schwedisch oder eventuell in Englisch,
wunschten. Einer der Griinde, weshalb sich Schweden gegen die Paketlésung
gestraubt habe, sei darin zu sehen, dal3 nicht gewéhrleistet sei, dal’ die gesamte
Patentschrift in englischer Sprache zur Verfiigung gestellt werde. Wenn jedoch
durch den BE-/EPA-Vorschlag jedes europaische Patent in den drei Amtssprachen
des EPA bereitgestellt werde, wére dies die bessere Losung. Letztere Variante sei
auch von einigen Benutzerkreisen in Schweden vorgeschlagen worden.

Der slowenische Vertreter fand, dal einige der Vorschlage sich keineswegs gegen-
seitig ausschléssen und daher mdglicherweise miteinander kombiniert werden
koénnten.

Die luxemburgische Delegation gab an, in ihrem Land werde die BE-/EPA-L6sung
bereits mehr oder weniger praktiziert, da ihre beiden Landessprachen Amtsspra-
chen des EPA seien. Da zudem in Luxemburg auch Englisch weit verbreitet sei, sei
eine Ubersetzung der gesamten Patentschrift nicht erforderlich.
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Die schweizerische Delegation hielt diesen Vorschlag fir au3erst interessant, aller-
dings nur, wenn er von allen Vertragsstaaten angenommen wuirde. Sollte man sich
aber fur das von der portugiesischen Delegation vorgeschlagene Protokoll-
Verfahren entscheiden, so ware eine striktere LOsung anzustreben, die eine
groRere Kostenentlastung brachte.

Der Vertreter der Kommission erinnerte den Ausschufd daran, daf3 ein europaweites
Konsultationsverfahren in der Sprachenfrage angelaufen sei; es komme daher zu
einer Uberschneidung zwischen der hiesigen Gesprachsrunde und den Aktivitaten
der Kommission. Immer mehr Mitglieder des Européaischen Parlaments hielten
diesen Zustand fur untragbar. Die Kommission werde demnéchst die Initiative
ergreifen und eingedenk der ihr durch Artikel 235 Romvertrag Ubertragenen Befug-
nis eine Losung im Rahmen des Gemeinschaftspatents vorschlagen, was allerdings
Einstimmigkeit voraussetze. Daflr biete eine solche Losung gréf3eren politischen
Handlungsspielraum, als dies beim Verwaltungsrat der EPO mdglich sei.

Der Vorsitzende fal3te zusammen, dal3 einige Delegationen sich - wenn auch mit
einer gewissen Zurickhaltung - fir den BE-/EPA-Vorschlag ausgesprochen héatten,
der damit einigermal3en erfolgversprechend zu sein scheine und weiterverfolgt
werden sollte.

Ubersetzungsregelung nach GPU 1975

Der Vorsitzende wandte sich der Lésung nach "GPU 1975" zu, d. h. Ubersetzung
der Anspriiche bei der Erteilung gemaR Artikel 33 GPU bzw. - sofern ein
Vertragsstaat einen Vorbehalt nach Artikel 88 GPU macht - Ubersetzung der
gesamten Patentschrift, wobei das Patent erst nach Einreichung der Ubersetzung
volle Rechtskraft erlangt (siehe CA/46/96 S. 11).

Die Osterreichische Delegation sagte, sie sei weder fir die Radikallésung noch fur
den BE-/EPA-Vorschlag. Da die Benutzerumfrage in Osterreich noch andauere,
kénne sie selbst keine verbindliche Aussage zu diesem Punkt machen, beflirworte
aber die L6sung nach "GPU 1975", die sie fiir durchaus konsensfahig halte.

Der belgische Delegierte bezeichnete diese Lésung - ungeachtet der Ratifizierung
des GPU 1975 durch sein Land - als schlecht. Belgien habe vorgeschlagen, diese
L6sung dahingehend zu vereinfachen, dal? die Patente erst nach Einreichung einer
Ubersetzung durchsetzbar waren; dies wiirde bedeuten, daR die Patente bis dahin
in virtueller Form bestiinden. Man gehe davon aus, daf3 ein potentieller Verletzer
nicht in eine Technologie investieren wurde, Uber der ein solches Damoklesschwert
schwebe.

Der Vertreter der Kommission gab zu bedenken, daf3 Lésungen, die nicht einheit-
lich fur die gesamte Européische Gemeinschaft galten und somit dem freien
Warenverkehr innerhalb des Binnenmarktes entgegenstehen kénnten, von der
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Kommission nicht als gangbare Moéglichkeiten angesehen wirden; die Alternative
nach "GPU 1975" werde in den weiteren Vorschlagen der Kommission nicht mehr
beriicksichtigt. Im tbrigen sollte die Sprachenlésung fir europaische und
Gemeinschaftspatente identisch sein.

Das EPA meinte, das Schone an dieser Losung sei, dal} die Staaten, die ganzlich
auf die Ubersetzung verzichten oder das Ubersetzungserfordernis auf die Anspri-
che beschranken wollten, dies ohne weiteres tun konnten. Artikel 88 GPU sehe
einen Ausweg fur verfassungsrechtlich gebundene Staaten vor; diese kénnten
festlegen, daR die Rechte aus einem Patent bis zur Einreichung der Ubersetzung
lediglich dem einstweiligen Schutz entsprachen, wie ihn die veroffentlichte
Anmeldung gewahre, deren Anspriiche Ubersetzt worden seien. Diese Losung
werde heute von allen Vertragsstaaten im Rahmen des Artikels 67 EPU akzeptiert.
Fir diese Staaten wiirde das System nach GPU 1975 also lediglich eine
Verlangerung des nach Artikel 67 EPU gewahrten Schutzes implizieren, wobei
auch dann Jahresgebuhren anfallen wiirden, wenn keine Ubersetzung eingereicht
worden sei. Allerdings sei die Losung nach GPU 1975, die zwei Ansatze
miteinander kombiniere, nur dann interessant, wenn die Vertragsstaaten, die die
Ubersetzung der vollstandigen Patentschrift abschaffen wollten, dies auch wirklich
taten. Eine einheitliche Losung auf der Grundlage des Artikels 88 GPU ware vollig
nutzlos.

Die belgische Delegation bemerkte, daf3 Patentinhaber zu extremer Vorsicht neig-
ten; falls sie alle - um umfassenden Schutz zu erlangen - die Ubersetzung sofort
einreichen wirden, ware mit diesem System nicht viel gewonnen.

Die niederlandische Delegation schlug mit Unterstiitzung der danischen Delegation
folgenden logischen Ablauf vor: die Delegationen sollten 1. feststellen, welche
Losungen Uberhaupt in Frage kdmen, 2. feststellen, ob eine einheitliche oder eine
mehrschichtige Loésung anvisiert werden solle, und 3. bei einer Entscheidung
zugunsten einer mehrschichtigen Losung bestimmen, welche Elemente sie umfas-
sen sollte.

Der Vertreter des epi sagte, ihm sei nicht klar, warum die Sprachenlésung nach
GPU 1975, derzufolge ein Patent seine volle Rechtswirkung erst nach Einreichung
der Ubersetzung entfalte, den freien Warenverkehr behindern solle. Zweitens sei
bei einem Verzicht auf das Ubersetzungserfordernis ja die Frage, ob die Gerichte
nicht aus verfassungsrechtlichen Griinden de facto die Lésung nach GPU 1975
anwenden wirden, falls Dritte sich darauf beriefen, dafld man sie wegen der Verlet-
zung eines Patents, das sie gar nicht verstiinden, nicht zur Zahlung von
Schadenersatz zwingen kdnne.

Die Kommission erklarte, wenn man schon ein einheitliches Gemeinschaftspatent
schaffe, das in der ganzen Europaischen Gemeinschaft dieselbe Wirkung haben
solle, so wére es paradox, sich damit abzufinden, daf3 es in einigen Mitgliedstaaten
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rechtswirksam sei und in anderen nicht, je nachdem, welche Ubersetzungserforder-
nisse dort galten und ob der Patentinhaber diese erftille.

Der slowenische Vertreter verwies auf die im vergangenen Jahr von Professor
Straus fur die Europaische Kommission angestellte Studie, in der die
Sprachenfrage sehr ausfuhrlich behandelt worden sei; diese kénne man an die
Ausschuf3mitglieder verteilen.

Die portugiesische Delegation forderte das EPA auf, das Fiur und Wider der Spra-
chenlésung nach GPU 1975 in einem Dokument eingehender darzulegen. Der
Vorsitzende bemerkte hierzu, dal3 diese Lésung bei den Delegationen auf
betrachtliches Interesse gestol3en sei.

Ubersetzung auf Anforderung

Der Vorsitzende stellte als nachste Alternative die Ubersetzung auf Anforderung
vor, die auf den ersten Blick attraktiv erscheine, in Wirklichkeit aber zahlreiche
Probleme aufwerfe.

Die deutsche Delegation wies ebenso wie die schweizerische Delegation darauf
hin, dal3 man diesen Vorschlag bereits erortert habe; dabei sei man zu dem Schlul
gelangt, daR er insofern gefahrlich werden kénnte, als Ubersetzungen auch miR-
bréauchlich angefordert werden kdnnten, bis das System finanziell nicht mehr
tragbar sei.

Das EPA berichtete, daR das Thema der Ubersetzung auf Anforderung auch im
Grinbuch angesprochen worden sei, auf dem vor kurzem in Luxemburg
abgehaltenen Hearing aber nur geringes Interesse seitens der Benutzer
hervorgerufen habe.

Der Vertreter der Kommission berichtete, dal3 bei den Befragungen im Rahmen des
Grunbuchs zahlreiche Vertreter der Industrie eine Radikalldsung begunstigt hatten,
wahrend andere Gruppierungen an der Verwendung aller 12 Sprachen festhielten.
Die Kommission werde letztendlich einen Mittelweg vorschlagen.

Das EPA sagte, der Vorschlag einer Ubersetzung auf Anforderung impliziere, daf3
ein Patent auch dann volle Rechtskraft entfalte, wenn keine Ubersetzung angefor-
dert werde. Vertragsstaaten, die verfassungsrechtliche Vorbehalte dagegen geltend
machten, dal3 nicht Ubersetzte Patente gegentber Dritten grundséatzlich voll rechts-
wirksam seien, durften dies schwerlich akzeptieren. Somit stelle sich die Frage, wie
sinnvoll es sei, auf diesen Vorschlag néher einzugehen.

Die belgische und die luxemburgische Delegation sprachen sich gegen eine vor-
schnelle Ablehnung dieses Vorschlags aus. Die luxemburgische Delegation
verwies auf die geringe Inanspruchnahme der Ubersetzungen (weniger als 1 % der
Ubersetzten Patente wirden eingesehen); die belgische Delegation bemerkte, daf3
das CIPA (Chartered Institute of Patent Agents) diese Alternative befiirworte, die im
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tbrigen auch von der Internationalen Handelskammer bei der Anhérung in
Luxemburg unterstutzt worden sei. Man solle eher nach Wegen suchen, wie sich
der mogliche MiRbrauch - etwa durch Ubersetzer, die als
ArbeitsbeschaffungsmalRnahme selbst Ubersetzungen anforderten, oder Studenten,
die alle Patente ihres Fachgebiets Ubersetzt haben wollten - verhindern lasse.
Wiurden die Ubersetzungskosten aus einem Gebiihrenfonds oder durch ein Versi-
cherungssystem bezahlt, so scheide Mil3brauch durch Wettbewerber aus, die den
Patentinhaber durch ihr Ubersetzungsbegehren finanziell schadigen wollten.

82. Die portugiesische und die hellenische Delegation schlugen vor, diese Lésung
nicht weiterzuverfolgen.

83.  Der Vorsitzende lief3 abstimmen und stellte fest, daf? der Ausschuf? die Alternative
der Ubersetzung auf Anforderung nicht unterstitze. Dieser Vorschlag werde somit
nicht an den Verwaltungsrat weitergeleitet.

Kurzfassung der Patentschrift

84. In bezug auf die "Kompaktldsungen" vertraten die deutsche und die
luxemburgische Delegation die Ansicht, dal sie in Frage kdmen, wenn die
verkirzte Patentschrift lediglich zu Informationszwecken diene. Es sei jedoch
eindeutig beabsichtigt, die Kurzfassung der Patentschrift zur Rechtsgrundlage fur
den Patentschutz zu machen. Die Konsequenzen einer Kirzung der Patentschrift
hatte also der Anmelder zu tragen. Dann aber wéren diese Losungen mit
unvertretbaren Risiken fur den Patentinhaber verbunden, sowohl hinsichtlich der
ausreichenden Offenbarung, als auch hinsichtlich der Festlegung des
Schutzbereichs im Lichte der Aquivalenzdoktrin. Abgesehen davon kénne der
Anmelder nicht gezwungen werden, seine Beschreibung zu kirzen. Die
"Kompaktldsungen" seien deshalb abzulehnen.

85. Die belgische und die schweizerische Delegation bekréftigten die Feststellung der
portugiesischen Delegation, wonach diese LOsung zwar theoretisch interessant,
aber in der Praxis fur den Patentinhaber riskant sei. Vor allem sollte man keine
Losung wahlen, die die Freiheit des Patentinhabers einschranke, indem sie ihm
eine Kirzung der Beschreibung auferlege.

86. Die oOsterreichische Delegation und der slowenische Vertreter fragten das Amt, ob
es nicht ohne Produktivitatseinbuf3e moglich wére, die Beschreibung durch eine
striktere Einhaltung der Regel 34 (1) c) zu kirzen, derzufolge eine Anmeldung
keine offensichtlich belanglosen oder unnétigen Angaben enthalten durfe.

87. Das EPA erwiderte, es sei in der Praxis zwar leicht, belanglose Angaben zu ermit-
teln und den Anmelder zu einer Streichung nach Regel 34 (1) c) zu veranlassen;
bei unndtigen Angaben sei es jedoch schwieriger. Die durch eine striktere
Anwendung der Regel erzielbare Kiirzung wéare nicht umfangreich genug, um
spurbare finanzielle Einsparungen zu bewirken, und der zusatzliche
Arbeitsaufwand konnte sich nachteilig auf die Effizienz des Amts auswirken.
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Der Vertreter des epi meinte, daf3 der Anmelder nicht durch Muf3-Bestimmungen
gezwungen werden durfe, seine Beschreibung zu kiirzen. Kirzungen sollten stets
auf freiwilliger Basis erfolgen. Aul3erdem wuirde eine Beratung des Anmelders in
Sachen Kiirzung - unabhangig davon, ob sie vom Amt oder von einem Patentanwalt
geleistet wirde - Mehrkosten verursachen, so dal3 Einsparungen, wenn tberhaupt,
nur in ganz geringem Umfang moglich seien.

Die niederlandische Delegation beflrwortete die "Kompaktlésung"”, weil sie weder
eine Revision des EPU noch eine Anderung der nationalen Gesetzgebung erforde-
re, sondern voll und ganz im Ermessen des Anmelders liege. Das Problem sei, dal3
es sich weder fir das Amt noch fur die Patentvertreter lohne, die Anmelder bei der
Kirzung der Anmeldung zu beraten. Im Falle der Kompaktlésung sollten deshalb
interne Anweisungen an die Prifer ergehen, die den Anmeldern Kirzungen der
Beschreibung und der Anspriche vorschlagen sollten.

Der slowenische Vertreter bemerkte, dal3 sein Vorschlag in Nr. 14 von CA/PL 3/98
etwas irrefihrend wiedergegeben sei. Er habe vorgeschlagen, die Beschreibung
der Erfindung in zwei Teile zu teilen. Der erste Teil solle zum Verstandnis der Erfin-
dung dienen und die Auslegung der Anspriiche stitzen, der zweite Teil solle die
Erfindung in Form einer Anlage ausfiihrlich offenbaren. Ubersetzt werden solle der
erste Teil samt den Anspriuchen.

Die spanische und die hellenische Delegation hielten keine der in CA/PL 3/98
genannten Alternativen fir annehmbar und bestanden auf der vollstandigen Uber-
setzung der Patentschriften.

Die irische Delegation legte einen neuen, vier Merkmale umfassenden Vorschlag
vor: 1. Die Patentschrift solle vom EPA in den drei Amtssprachen verdoffentlicht
werden; 2. eine Zusammenfassung der Erfindung solle in allen Sprachen der
Vertragsstaaten veroffentlicht werden; 3. es solle dem Patentinhaber freigestellt
sein, ob er die ganze Patentschrift oder nur die Anspriiche in andere Sprachen
Ubersetzen lasse; 4. die Benutzer sollten nicht schadenersatzpflichtig sein, wenn
sie die Erfindung in Landern verwendeten, fir die keine Ubersetzung eingereicht
wurde; sie hatten das Gericht lediglich davon zu tGberzeugen, dal3 die
Patentverletzung auf mangelnde Deutsch-, Englisch- bzw. Franzésischkenntnisse
zurtckzufuhren sei.

Der Vorsitzende stellte fest, daf3 der Anmelder nach dem eindeutigen Verstandnis
des Ausschusses nicht gezwungen werden kénne, seine Beschreibung zu kirzen.
Die Kirzung der Beschreibung sei eine MalRnahme, die dem Anmelder freistehe,
ansonsten aber stellten die Kompaktldsungen keine Alternativen zum
gegenwartigen System dar und sollten in dieser Hinsicht nicht weiterverfolgt
werden.

ZENTRALE EINREICHUNG DER UBERSETZUNGEN (CA/157/97)

Das EPA gab eine Einfihrung in das Dokument CA/157/97 und betonte, dal3 die
zentrale Einreichung der Ubersetzungen keine Alternative zur Verringerung der
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Ubersetzungserfordernisse sei, sondern eine vollkommen unabhéngige administra-
tive MalRnahme, die das Einreichen der Ubersetzungen vereinfachen und die
Kosten betrachtlich senken solle. Die européische Industrie kbnne dadurch rund
170 Mio. DEM pro Jahr einsparen, doppelt so viel wie durch die 20%ige
Gebuihrensenkung des Amts zum 1. Juli 1997. Die fir diesen Vorschlag errechnete
Kostensenkung betreffe nur den mit ca. 50 % der Validierungskosten zu Buche
schlagenden Aufwand fur nationale Gebihren und die Gebuhren der
Patentvertreter, die in vielen Vertragsstaaten ein Monopol darauf hatten, die
Ubersetzungen bei den nationalen Amtern einzureichen. Der Vorschlag habe
keinerlei Auswirkung auf die Kosten der Ubersetzung selbst oder darauf, wer die
Arbeit ausfihre.

Das Konzept sehe im wesentlichen die Verankerung einer Bestimmung in den
nationalen Vorschriften vor, wonach die nationalen Erfordernisse als erfullt galten,
wenn innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung eine Ubersetzung beim EPA
eingereicht werde. Dies kdnne entweder auf der Grundlage von Abkommen zwi-
schen dem EPA und den betreffenden Vertragsstaaten oder einfach durch eine
Anderung des nationalen Rechts der Vertragsstaaten bewerkstelligt werden.
Deutschland sei bereit, selbst ein Modellabkommen fur die Einfihrung eines sol-
chen Systems zu erarbeiten.

Die wichtigste Frage im Kreise der Delegationsleiter und des Verwaltungsrats sei,
ob sich die zentrale Einreichung von Ubersetzungen mit dem EPU vereinbaren
lasse. Einige Delegationen teilten die Auffassung des EPA, wonach dies mdglich
sei, wahrend andere dies entschieden verneinten. Laut Artikel 65 kénne ein
Vertragsstaat vorschreiben, daR beim nationalen Amt eine Ubersetzung der Patent-
schrift einzureichen sei. Dies sei lediglich eine Kann-Bestimmung. Jeder
Vertragsstaat konne entscheiden, ob er die Einreichung einer Ubersetzung
verlange oder nicht. Da Artikel 65 eindeutig in die Kategorie der Bestimmungen
falle, die Rechte bzw. Pflichten gegeniiber anderen Vertragsstaaten entstehen
lieRen, stelle sich die Frage, ob ein Vertragsstaat, dessen nationalem Recht
zufolge die Einreichung einer Ubersetzung beim EPA mit einer Einreichung beim
nationalen Amt gleichzusetzen sei, nicht von einem anderen Vertragsstaat des
VerstoRRes gegen das EPU bezichtigt und damit eine Streitigkeit ausgelost werden
konnte, die nach dem Verfahren gemaR Artikel 173 EPU beizulegen wére.

Eine weitere Frage betreffe die Rolle des EPA. Ein System dieser Art ware fakulta-
tiv und wrde auf bilateralen Abkommen zwischen dem Amt und den betreffenden
Vertragsstaaten beruhen, die nach Artikel 33 (4) EPU der Genehmigung durch den
Verwaltungsrat bedurften. Das EPU bilde, wie in der Praambel festgelegt, das
Fundament fur die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten, deren
sichtbarer Ausdruck das EPA sei. Es gebe zahlreiche, im EPU nicht ausdriicklich
vorgesehene Beispiele einer solchen Zusammenarbeit, etwa im Bereich der
Patentinformation.

Falls im Verwaltungsrat die erforderliche Mehrheit fir die Genehmigung einer sol-
chen Regelung vorhanden wére, stelle sich die Frage, ob ein Vertragsstaat, der

CA/PLPVG6d

LT1280/98-982080009 . / .



95.

96.

97.

98.

99.

-19 -

dieses System nicht ibernehmen wolle, dessen Genehmigung durch einen anderen
Vertragsstaat aufgrund mangelnder Ubereinstimmung mit dem EPU anfechten
konnte.

Die Osterreichische Delegation sagte, sie wolle anderen Vertragsstaaten keine
Schwierigkeiten bereiten, sei aber mit der Auslegung des Artikels 65 durch das
EPA nicht einverstanden; ihres Erachtens biete dieser Artikel nur zwei
Moglichkeiten: entweder ganzlich auf eine Ubersetzung zu verzichten oder eine
Ubersetzung zu verlangen, aber nur unter den vorgeschriebenen Bedingungen.

Die schwedische Delegation stimmte ebenso wie die danische und die spanische
Delegation der Analyse des Osterreichers zu, wonach Artikel 65 EPU keine Rechts-
grundlage fir ein beliebiges Arrangement wie etwa die zentrale Einreichung von
Ubersetzungen abgebe. Im tibrigen sei es nicht damit getan, wenn das EPA eine
bloRe Postschalterfunktion ausiibe, vielmehr hatte es im Namen der
Vertragsstaaten etwa zu priifen, ob eine Ubersetzung fristgerecht eingereicht
worden sei. Deshalb mif3ten sehr strenge Richtlinien fur den
Informationsaustausch zwischen dem EPA und den nationalen Amtern festgelegt
werden. Zweitens wirde die Entgegennahme der Ubersetzungen durch das EPA
voraussetzen, dal3 ihm die Befugnis dazu Gbertragen werde, und dies sei Sache
des schwedischen Parlaments.

Das EPA betonte, daB das System lediglich eine Ubertragung von administrativen
Aufgaben, nicht aber von Hoheitsgewalten impliziere; dies wurde von der
deutschen und der hellenischen Delegation bekraftigt. Das EPA wurde tatséchlich
als Postschalter fungieren, der ein Schreiben entgegennehme und den Adressaten
vom Eingang der Sendung unterrichte. Werde eine Ubersetzung nicht
ordnungsgemal und fristgerecht beim EPA eingereicht, traten die nach den
nationalen Bestimmungen vorgesehenen Konsequenzen ein.

Die schweizerische Delegation befiirwortete die vorgeschlagene zentrale Einrei-
chung von Ubersetzungen; ihres Erachtens solle Artikel 65 nicht dahingehend
ausgelegt werden, daR die Ubersetzung unbedingt beim nationalen Amt eingereicht
werden musse. Die Schweiz sei bereit, ihr nationales Recht zu andern, um ein
solches System einzufuhren.

Die belgische Delegation befurwortete den Vorschlag einer zentralen Einreichung
von Ubersetzungen ebenfalls und meinte, daR dieses System eher fiir die Vertrags-
staaten interessant sein durfte, die eine Sprache mit anderen Vertragsstaaten
gemeinsam hatten. lhrer Ansicht nach spreche nichts dagegen, die zentrale Einrei-
chung von Ubersetzungen in einigen Vertragsstaaten einzufiihren, selbst wenn
andere sie ablehnten. Zwei Dinge seien schlie3lich noch zu beachten: die Vertre-
tungserfordernisse in bezug auf die Einreichung von Ubersetzungen und die
Tatsache, daR die Einreichung von Ubersetzungen in einigen Staaten
gebuhrenpflichtig sei.
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Die spanische Delegation sagte, da@3 sie die Einflhrung eines auf der zentralen
Einreichung von Ubersetzungen beruhenden Systems aus verfassungsrechtlichen
Grunden nicht in Erwagung ziehen kdnne.

Die hellenische Delegation behielt sich eine Stellungnahme vor, war aber ebenso
wie das EPA der Ansicht, daR Artikel 65 EPU dem System der zentralen Einrei-
chung von Ubersetzungen nicht entgegenstehe, und fand das vorgeschlagene
Konzept durchaus ansprechend. Man kdnne das Thema auch noch unter einem
anderen Blickwinkel betrachten, namlich als gegenseitige Unterrichtung gemaf
Artikel 130 EPU. Auch lieRen sich die verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten
einiger Staaten vielleicht dadurch ausraumen, daf3 man von einer zentralisierten
Veroffentlichung der Ubersetzungen durch das EPA Abstand nehme.

Die niederlandische Delegation stellte fest, daf? dies keine rechtliche, sondern eine
politische Frage sei und insofern eher auf die Tagesordnung des Verwaltungsrats
gehore, damit die Vertragsstaaten, die die zentrale Einreichung von Ubersetzungen
ablehnten, sich explizit dazu &ulRern kdnnten, ob sie andere aktiv an der Einfuhrung
eines solchen Systems hindern wirden.

Die deutsche Delegation erkléarte, sie sei in der letzten Sitzung skeptisch gewesen,
ob sich die zentrale Einreichung der Ubersetzungen mit Artikel 65 EPU vereinbaren
lasse; sie betonte aber, dafd dem nun nicht mehr so sei. Sie verwies auf den Neun-
ten Teil des EPU, der Vorschriften zu den im Hinblick auf das GPU
aufgenommenen besonderen Ubereinkommen enthalte, insbesondere auf Artikel
143 EPU, der ausdriicklich vorsehe, daf? die Vertragsstaaten dem EPA zusétzliche
Aufgaben Ubertragen kénnten, so daf Artikel 4 nicht als erschopfend ausgelegt
werden solle.

Die portugiesische Delegation sagte, sie kénne die zentrale Einreichung von
Ubersetzungen leider nicht befirworten.

Der Vertreter des epi gab an, dal3 die Industrie ebenso wie die in der Industrie tati-
gen epi-Mitglieder die zentrale Einreichung von Ubersetzungen befiirworteten.
Selbstandige Patentanwaélte lehnten diesen Vorschlag dagegen entschieden ab.
AuRerdem befiirchte epi, daR sich Ubersetzungsbiiros in Miinchen ansiedeln
wurden, weswegen es dem EPA in diesem Punkt nicht zustimmen kénne.

Die luxemburgische Delegation unterstitzte den Vorschlag des EPA. Luxemburg
selbst sei zwar nicht betroffen, weil es in der Validierungsphase keine Ubersetzung
verlange; es rufe aber die Ubrigen Vertragsstaaten auf, sich dieses System zu
eigen zu machen.

Die irische Delegation war dem vorgeschlagenen System grundsétzlich nicht
abgeneigt. Die Einfihrung in Irland wiirde bedeuten, dal3 das irische Patentgesetz
geandert werden mufite.
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Der Vorsitzende stellte fest, dal3 es eigentlich keine Antwort auf die an den Aus-
schul3 gerichtete Frage gegeben habe, ob ein Vertragsstaat, der diesen Vorschlag
fur nicht mit Artikel 65 EPU vereinbar halte, andere an der Einfiihrung zu hindern
versuchen wirde. Der Ausschuld werde sich hiermit erneut auseinandersetzen,
wenn das Modellabkommen der deutschen Delegation vorliege. Die Delegationen
wurden dann aufgefordert, sich eindeutig zu dem Vorschlag zu auf3ern und im Falle
der Ablehnung anzugeben, ob sie versuchen wirden, andere an der Einfiihrung
eines solchen Systems zu hindern.

AUSWIRKUNG DER NEUEN REGEL 23A EPU AUF DAS NATIONALE RECHT
(CAIPL 4/98)

Die britische Delegation gab eine Einfiihrung in ihr Dokument. Geméal: Regel 23a
EPU gehore eine europdische Patentanmeldung eindeutig erst dann zum Stand der
Technik gegeniber einer spateren Anmeldung, wenn die Benennungsgebuhr
entrichtet worden sei. Dies sei nach dem nationalen Recht des Vereinigten Konig-
reichs nicht der Fall. Es sei wichtig, daf3 die nationalen Gesetze nicht nur mit dem
EPU in Einklang stiinden, sondern auch in sich stimmig seien, wenn es um die
Behandlung der national in Kraft stehenden Patente gehe, unabhéangig davon, ob
sie auf nationalem oder europaischem Wege erteilt worden seien.

Die Osterreichische, die deutsche und die niederl&ndische Delegation berichteten,
daf in ihren Landern bereits Gesetzesvorlagen zu diesem Punkt in Vorbereitung
seien, die das nationale Recht mit Regel 23a in Einklang bringen wirden.

Das epi aul3erte Vorbehalte in bezug auf die RechtméalRigkeit der Regel 23a; diese
scheine auf den ersten Blick im Widerspruch zu Artikel 54 EPU zu stehen, der
keinen Hinweis darauf enthalte, daf eine Benennungsgebihr gezahlt werden
musse, damit eine Anmeldung zum Stand der Technik gehore. Dieser Punkt solle
bei der Revision des EPU beriicksichtigt werden.

Der Vorsitzende erwiderte, der Ausschul3 habe diesen Punkt bereits erértert und
sei zu dem SchluB gelangt, daR das EPU hier erganzungsbediirftig sei. Die mit
Regel 23a eingefiihrte Losung, die eine Entsprechung im PCT habe, sei rechtlich
stichhaltig. Man kénne diesen Punkt aber dennoch bei der Revision des EPU an-
sprechen. Die Sache werde bei einer der ndchsten Sitzungen wieder auf der
Tagesordnung stehen. Die Delegationen konnten dem Amt dann ihre
Anderungsvorschlage mitteilen, die den Beratungen des Ausschusses zugrunde
gelegt wirden.

STAND DER ARBEITEN AM WIPO-PATENTRECHTSVERTRAG (PLT)

Der Vertreter der WIPO berichtete Uber den Stand der Arbeiten nach der flnften
Sitzung des PLT-Expertenausschusses vom 15. bis 19. Dezember 1997. Uber zahl-
reiche Bestimmungen des Vertragsentwurfs bestehe allgemeines Einvernehmen,
auch wenn Musterformblatter und bestimmte administrative Regelungen noch der
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Erorterung bedurften. Die meisten Delegationen wollten weiter an der
Harmonisierung des materiellen Rechts arbeiten. Innerhalb der WIPO finde eine
Umorganisation statt, die aus dem Expertenausschul’ einen "Standigen Ausschuf3"
fur Patentrecht mache. Im Programm- und Haushaltsentwurf werde empfohlen, dal3
der Standige Ausschul3 die Arbeit an dem Vertragsentwurf abschlie3en und eine
diplomatische Konferenz vorbereiten solle, die voraussichtlich bereits im Jahr 2000
stattfinden durfte.

VORAUSSICHTLICHES INKRAFTTRETEN DER EU-RICHTLINIE UBER DEN
SCHUTZ BIOTECHNOLOGISCHER ERFINDUNGEN

Der Vertreter der Europdischen Kommission berichtete Uber den Stand der EU-
Richtlinie Gber den Schutz biotechnologischer Erfindungen. Er lobte die vorbildliche
Zusammenarbeit zwischen dem Européischen Rat, der Kommission und dem EPA,
die bei der Erstellung dieser Richtlinie auf allen Ebenen spirbar gewesen sei. Die
Richtlinie werde héchstwahrscheinlich noch 1998 verabschiedet und solle am Tag
ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften in Kraft
treten. Von diesem Tag an unterstehe dieser Bereich ausschliel3lich europaischer
Kompetenz. Die Mitgliedstaaten der Européischen Union hatten die Richtlinie
innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten durch Anpassung der nationalen Gesetz-
gebung umzusetzen.

Im Rahmen der Richtlinie misse die Kommission folgendes vorlegen: 1. alle

5 Jahre einen Bericht Uber das Verhéltnis zwischen Patentrecht und internationalen
Menschenrechtskonventionen, 2. jahrlich einen Bericht Gber die Weiterentwicklung
des Patentrechts und ihre Folgen, 3. innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der
Richtlinie einen Bericht Gber die Auswirkung des Patentrechts auf den freien Fluf3
wissenschatftlicher Informationen.

Die niederlandische Delegation fragte die Kommission, wie ihrer Ansicht nach Ver-
handlungen zwischen EG- und Nicht-EG-Vertragsstaaten gefuhrt werden sollten,
die eine Anderung des EPU in diesem Punkt zur Folge hatten, wenn es erst einmal
eine ausschlie3liche européaische Kompetenz gebe.

Der Vertreter der Kommission antwortete, daR die Richtlinie mit dem EPU vereinbar
sei und sich eine Revision des EPU daher eriibrige. In internationalen Verhandlun-
gen in bezug auf Artikel 27 (3) (a) TRIPS werde die Kommission jedoch ihre aus-
schlie3liche Kompetenz ausiben, so dal? die EG-Mitgliedstaaten keine eigene
Position mehr beziehen kdnnten.

VERSCHIEDENES

SONSTIGES
TAIWAN - GEGENSEITIGE ANERKENNUNG VON PRIORITATSRECHTEN

Das EPA berichtete, dal3 im Fall Taiwans in der Frage einer gegenseitigen Aner-
kennung von Prioritatsrechten noch keine konkreten Ergebnisse erzielt worden
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seien. Es habe sich diesbeziglich generell, also nicht nur beztiglich Taiwans,
sondern auch im Hinblick auf eine Reihe anderer Staaten wie Indien und Thailand,
wo es ahnliche Probleme gebe, mit der Européischen Kommission in Verbindung
gesetzt, die fur die Weiterverfolgung dieser diffizilen Angelegenheit das geeignete
Organ sei. Ein Vertreter der Kommission habe diese Frage bereits mit den taiwane-
sischen Behdorden erortert und auf die Bedeutung einer gegenseitigen
Anerkennung der Prioritatsrechte hingewiesen. Taiwan habe jedoch nicht reagiert.

In 3 EPU-Vertragsstaaten wiirden Prioritatsrechte in bezug auf Taiwan anerkannt,
namlich in Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz, wobei sich die entspre-
chende Anerkennung seitens Taiwans auf die nationalen Anmeldungen beschranke
und nicht auf européische Erstanmeldungen erstrecke. Falls noch andere Staaten
entsprechende Abkommen mit Taiwan geschlossen hétten oder de facto eine
gegenseitige Anerkennung erwirkt hatten, so wiirde das Amt dartber gern mehr
erfahren.

Die spanische Delegation berichtete, dal3 ihre Regierung derzeit Gespréache mit
Taiwan fuhre, die sich unter anderem auf die Prioritatsrechte bezdgen. Eine
konzertierte Aktion aller Vertragsstaaten - eventuell unter Einbeziehung der Euro-
paischen Kommission - wirde jedoch von der spanischen und auch von der
luxemburgischen Delegation begruf3t.

Die niederlandische und die luxemburgische Delegation teilten dem Ausschufd mit,
dafd in ihren Landern im Fall Taiwans grof3es Interesse an einer gegenseitigen
Anerkennung von Prioritatsrechten bestehe. In den Niederlanden sei eine Geset-
zesvorlage in Vorbereitung, die eine solche Anerkennung ermadgliche. In Luxem-
burg werde diese Frage derzeit vom Ministerium fir auswartige Angelegenheiten
gepruft.

Der Vorsitzende bat das EPA, sich in dieser Angelegenheit nochmals schriftlich an
die Kommission zu wenden und unter Bezugnahme auf die hier gefiihrte Diskussion
darauf hinzuweisen, welch grof3e Bedeutung die Delegationen der Losung dieser
Frage im Interesse der Benutzer des Patentsystems beimalen.

UMSETZUNG DES ARTIKELS 63 EPU

In der letzten Sitzung waren die Delegationen gebeten worden, dem EPA entspre-
chend der auf der diplomatischen Konferenz zur Revision des Artikels 63 gefal3ten
EntschlieRung Uber eine gegenseitige Unterrichtung ihre nationalen Durch-
fuhrungsvorschriften zu Artikel 63 EPU zu Gibermitteln. Bisher hatten dies nur

4 Delegationen getan. Das EPA wiederhole deshalb seine Bitte.

UMSETZUNG DES ARTIKELS 27 (2) TRIPS

Die 0Osterreichische Delegation au3erte den Wunsch, man mége die Umsetzung
des Artikels 27 (2) TRIPS erortern, in dem es um den Ausschluf3 von Erfindungen
gehe, die gegen die guten Sitten verstoRen, da Osterreich beabsichtige, einen
diesbeziglichen Gesetzentwurf vorzubereiten.
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Das EPA erinnerte daran, dal? CA/PL 3/97 eine Ubersicht liber die
Durchfuhrungsmaf3nahmen der Vertragsstaaten enthalte, die noch immer den
aktuellen Stand in den Vertragsstaaten widerspiegle. Auf3er Belgien und der
Schweiz, die ihr nationales Recht als Folge des Artikels 27 (2) TRIPS geéandert
hatten, seien anscheinend alle anderen Vertragsstaaten der Auffassung, ihr
geltendes nationales Recht stimme mit dieser Vorschrift Uberein.

Sobald die Biotechnologie-Richtlinie der EU in Kraft trete, in der derselbe Sachver-
halt behandelt werde, muf3ten die Vertragsstaaten ihre nationalen Vorschriften
ohnehin entsprechend anpassen. Diese Richtlinie stehe nicht nur im Einklang mit
dem TRIPS-Ubereinkommen, sondern gehe noch ein ganzes Stiick weiter. Auf die
EU-Mitgliedstaaten komme daher die Aufgabe zu, ihr nationales Recht an die
Richtlinie anzupassen. Da die Vertragsstaaten hierbei eine einheitliche Linie
verfolgen sollten, empfehle es sich, vor einer Anderung der nationalen Vorschriften
die Annahme der Richtlinie abzuwarten. Es kénne sich in jedem Fall nur um wenige
Monate handeln.

Der Vorsitzende stellte zusammenfassend fest, dal? es fur die Vertragsstaaten
maoglicherweise besser ware, mit einer diesbeziglichen Anderung ihres nationalen
Rechts zu warten, bis die Richtlinie angenommen worden sei.

ARBEITSPROGRAMM, TERMIN UND ORT DER NACHSTEN SITZUNG

Der Ausschufd kam Uberein, die folgenden Punkte in das Arbeitsprogramm fir seine
nachste Sitzung aufzunehmen: 1. Durchfihrung von BEST; 2. Alternativen zur
Paketldésung.

Angesichts der im Zusammenhang mit der Revision des EPU anfallenden Arbeiten
kam der Ausschul tiberein, 1998 3 in der Regel dreitdgige Sitzungen abzuhalten,
um die zusatzliche Arbeit bewéltigen zu konnen. Die n&chste Sitzung wurde fur den
12. - 14. Mai 1998 anberaumt. Mit Ricksicht auf die Flugplane wurde vereinbart,
den Beginn der Sitzung am 12. Mai auf 11.00 Uhr festzulegen.

Der Vorsitzende dankte den Delegationen, den Kollegen aus dem EPA sowie den
Dolmetschern und schlof3 die Sitzung.

CA/PLPVG6d
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6. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht"
6th Meeting of the Committee on Patent Law
6eme reunion du comité "Droit des brevets"

Miinchen, 27.-28.1.1998

Teilnehmerverzeichnis
List of participants
Liste des participants

VORSITZENDER - CHAIRMAN - PRESIDENT

Hr. P. MUHLENS
Ministerialrat
Bundesministerium der Justiz, Bonn
(Deutschland)

MITGLIEDSTAATEN - MEMBER STATES - ETATS MEMBRES

Belgique M. P. LAURENT
Conseiller adjoint
Office de la propriété industrielle

M. G. BAILLEUX
Conseiller adjoint
Office de la propriété industrielle

Denmark Ms A.-R. JIGRGENSEN
Head of Legal Division
Danish Patent Office

Mr S. HEIN-MAGNUSSEN
Head of Department
Danish Patent Office
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Deutschland

Ellas

Espagne

Finland
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Fr. B. DIECK-BOGATZKE
Referentin
Bundesministerium der Justiz, Bonn

Hr. L. VAN RADEN
Leiter der Rechtsabteilung
Deutsches Patentamt, Minchen

Dr. C. HUBENETT

Referatsleiterin, auslandischer gewerbl. Rechtsschutz

Deutsches Patentamt, Miinchen

Hr. H. BARDEHLE
Patentanwalt, Minchen

Ms C. MARGELLOU
Director, International Affairs and Legal Matters
Industrial Property Organisation (OBI)

M. D. A. CARRASCO PRADAS

Director del dpto. de coordinacion juridica
y relaciones internacionales

Oficina espafiola de patentes y marcas

M. J. CONGREGADO LOSCERTALES
Jefe de servicio de relaciones con los tribunales
Oficina espafiola de patentes y marcas

Mr T. AHO
Director - Legal Affairs Division
Ministry of Trade and Industry

Ms M.-L. RINKINEVA
Government Secretary
Ministry of Trade and Industry

Mrs M. LOYTOMAKI
Deputy Director
National Board of Patents and Registration
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France M. J.-L. GAL
Chargé de mission au Service des Affaires multilatérales
INPI

M. R. RICHTER
Adjoint au Chef du Département des brevets
INPI

Ireland Dr. J. RAJAN
Senior Patent Examiner
Patents Office

Luxembourg M. C. SAHL
Chef du Secteur "Législation”
Service de la Propriété Intellectuelle

Monaco Mlle. M.-P. GRAMAGLIA
Responsable de la Division de la
Propriété Intellectuelle

The Netherlands Dr W. NEERVOORT
Vice-President
Netherlands Industrial Property Office

Mr H. SPEYART
Legal Counsel, Industrial Property
Ministry of Economic Affairs

Osterreich Dr. H. KNITTEL
Vizeprasident
Osterreichisches Patentamt

Fr. Dr. E. BAUMANN-BRATL
Vorstand der Rechtsabteilung A
Osterreichisches Patentamt
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Portugal M. J. MOTA MAIA
President
INPI

Mme. I. AFONSO
Directeur du Service des Brevets
INPI

Schweiz Hr. P. BAECHTOLD
Leiter Rechtsdienst Patente
Eidgendssisches Institut fur Geistiges Eigentum

Fr. N. ZURBRIGGEN
Mitarbeiterin Rechtsdienst Patente
Eidgendssisches Institut fur Geistiges Eigentum

Sweden Mr P. HOLMSTRAND
Chief Legal Counsel
Patent and Registration Office

Ms M. ERIKSSON
Head of Legal Division, Patent Department
Patent and Registration Office

United Kingdom Mr H. J. EDWARDS
Deputy Director, Legal Division
The Patent Office

Mr J. AYLING

Senior Policy Adviser

Intellectual Property Policy Directorate
The Patent Office
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BEOBACHTER - OBSERVERS - OBSERVATEURS

1. Staaten - States - Etats

Czech Republic Mr. L. JAKL
President
Industrial Property Office

Ms S. KOPECKA
Head of European Integration Section
Industrial Property Office

Hungary Ms M. ANGUYAL
Lawyer
Hungarian Patent Office

Dr. D. SILI
Lawyer
Hungarian Patent Office

Latvia Mr. G. POLYAKOV
Deputy Director
Patent Office

Lithuania Mr Z. VALASEVICIUS
Head of Patent Division
State Patent Bureau of the Republic of Lithuania

Former Yugoslav Ms L. VARGA

Republic of Assistant Director

Macedonia Industrial Property Protection Office
Norway Ms R. WAHL

Head of Division
Norwegian Patent Office

Poland Ms E. NIZINSKA-MATYSIAK
Principal Expert (Lawyer)
Patent Office
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Slovenia Dr B. PRETNAR
Director
Slovenian Intellectual Property Office

Slovakia Mr J. BACHRATY
Vice-President
Industrial Property Office

Mr E. ZATHURECKY
Director of Law and Legislation Department
Industrial Property Office

Zwischenstaatliche Organisationen - Inter-Governmental Organisations -
Organisations intergouvernementales

COMMISSION M. D. VANDERGHEYNST
EUROPEENNE Administrateur
Commission Européenne

WIPO M. A. TRAMPOSCH
Director
Industrial Property Law Division

Nichtstaatliche Organisationen - Non-Governmental Organisations -
Organisations non-gouvernementales

EPI Mr A. V. HUYGENS
President of the European Patent Institute

Mr A. CASALONGA
Chairman of the European Patent Practice Committee
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EUROPAISCHES PATENTAMT - EUROPEAN PATENT OFFICE -
OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Mr D. FACER Principal Director (1.2.1)
Hr. R.-P. SPIEGEL Direktor (1.2)

Hr. W. STAAB Verwaltungsrat (1.1.4)
M. A. REMOND Directeur principal (2.1)
Hr. P. MESSERLI Vizeprasident (GD 3)
M. F. BENUSSI Directeur (3.0)

Hr U. JOOS Jurist (3.0)

Fr. R. REMANDAS Vizeprasidentin (GD 5)
Ms L. DYBDAHL Director (5.1.1)

Hr. 1. KOCH Direktor (5.1.2)

Hr. U. SCHATZ Hauptdirektor (5.2)

PERSONALAUSSCHUSS/STAFF COMMITTEE/COMITE DU PERSONNEL

Hr. S. MUNNIX Personalvertreter
Hr. G. HEDEMANN Personalvertreter

SEKRETARIAT/SECRETARIAT/SECRETARIAT

Hr. G. KOLLE Direktor (5.2.2)

Hr. E. STOHR Jurist (5.2.2)

Ms S. STROBEL Lawyer (5.2.2)

Fr. L. KREMER-APEL Verwaltungsinspektorin (5.2.2)
Fr. C. RABBETTS Verwaltungsinspektorin (5.2.2)
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