Westfdlische Wilhelms-Universitat Miinster
Rechtsanwalt Thomas Meinke

Vorlesung Patentrecht und gewerblicher Rechtsschutz

Europidisches Patentiibereinkommen (EPU)

Aufgrund des Territorialitdtsprinzips gelten die Rechte aus einem
einzelnen nationalen, bspw. deutschen Patent stets nur in dem
jeweiligen Land, z.B. in der Bundesrepublik Deutschland. Mochte ein
Erfinder in einem anderen Staat ebenfalls Patentschutz erlangen,
mulR er grundsadtzlich 1in Jjedem einzelnen Staat eine eigene
Patentanmeldung einreichen. Dies Dbedeutet einen erheblichen

Arbeits—, Zeit- und Kostenaufwand.

Eine erhebliche Vereinfachung bedeutet daher das im Herbst 1973 in
Miinchen von 16 europdischen Staaten unterzeichnete "Ubereinkommen
iiber die Erteilung europdischer Patente" (EPU = Europidisches Pa-
tentibereinkommen) . Derzeitige Vertragsstaaten des am 07.10.1977 in

Kraft getretenen Ubereinkommens sind:

Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Monaco, Osterreich,
Schweiz/Liechtenstein, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Da-
nemark, Finnland, Schweden, Griechenland, Zypern und GroBbri-
tannien.

Die Europaische Patentorganisation (EPO)

Das EPU wird von der Europdischen Patentorganisation (EPO) durch-



gefihrt. Organe der EPO sind

a) das Europaische Patentamt (EPA)

b) der Verwaltungsrat.

Das Europdische Patentamt wird von dem Pradsidenten geleitet, der
vom Verwaltungsrat ernannt wird und ihm gegeniiber verantwortlich
ist. Die verschiedenen Generaldirektionen des Europadischen Patent-

amtes werden von mehreren Vizeprasidenten geleitet.

Sowohl das Europdische Patentamt wie die Europdische Patentor-—
ganisation haben ihren Sitz in Minchen. EPA-Zweigstellen befindet

in Den Haag und Berlin.

Jeder Vertragsstaat ist berechtigt, einen Vertreter und einen

Stellvertreter fir den Verwaltungsrat zu entsenden.

Das europaische Patent (EP)

Materielle Voraussetzungen zur Erteilung eines europadischen Pa-

tentes sind

— Neuheit
— erfinderische Tatigkeit

— gewerbliche Anwendbarkeit.

Neuheitsschddlich ist alles, was vor dem Prioritdts—- oder Anmel-
detag der Offentlichkeit durch schriftliche oder miindliche Be-

schreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich ge-



macht worden ist.

Zusatzlich ist neuheitsschddlich auch der 1Inhalt &dlterer euro-
padischer Patentanmeldungen, die nicht vorverdffentlicht sind. De-
ren Inhalt gilt aber nur flir diejenigen Lander als Stand der Tech-

nik, fir die die dltere europdische Patentanmeldung gilt.

Auch Dbeim europdischen Patent sind wvom Patentschutz ausgenommen
insbesondere Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathe-
matische Methoden, &dsthetische Formschopfungen, Anweisungen an den
menschlichen Geist, Software als solche usw. Verfahren zur chi-
rurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen und
tierischen KOrpers sowie Diagnostizierverfahren als solche sind
ebenfalls nicht patentierbar. Ausgeschlossen sind ebenfalls Pa-
tente fir Pflanzensorten und Tierarten und im wesentlichen bio-
logische Zichtungsverfahren, soweit es sich nicht um mikro-

biologische Verfahren handelt.

Anmeldung und Prifung

Europdische Patentanmeldungen sind beim Europdischen Patentamt
(EPA) schriftlich einzureichen. Gleichzeitig sind diejenigen Staa-

ten zu benennen, fir die Schutz begehrt wird.

Das gesamte Erteilungsverfahren ist bis zur rechtskrdftigen Er-
teilung des europdischen Patentes beim EPA zentralisiert. Entge-
genstehender Stand der Technik wird zentral ermittelt, nachdem zu-
vor bereits eine Recherche von der Dienststelle in Den Haag durch-

gefihrt wurde. Innerhalb von 6 Monaten nach Verdffentlichung des



Recherchenberichts ist zur Aufrechterhaltung der europdischen Pa-
tentanmeldung der sog. Prifungsantrag zu stellen und eine Pri-
fungsgebiithr zu entrichten, auBerdem sind fir die bereits mit der
Anmeldung benannten Vertragsstaaten die Landerbenennungsgebiihren zu
zahlen. Werden eine oder mehrere Benennungsgebiihren nicht gezahlt,
so gilt die Anmeldung fir die Léander, fir die keine Be-
nennungsgeblihren gezahlt werden, als zurlckgenommen. Gleiches gilt
fir die Anmeldung insgesamt, wenn die Prifungsgebihr nicht gezahlt

wird.

Die europaische Patentanmeldung wird vorab von der Eingangsstelle
einer formellen Prifung unterworfen (Eingangs—- und Formalprifung).
Insbesondere wird die Vollstandigkeit der Unterlagen und die
rechtzeitige Entrichtung der Geblhren geprift. Daran schlieBt sich

die Recherche in Den Haag an.

Nach wirksamer Stellung des Prifungsantrages und Entrichtung der
Prifungsgebliihr wird die Patentanmeldung materiell wvon der Pri-
fungsabteilung geprift, die aus drei sachkundigen Mitgliedern
besteht. Am Ende dieses materiellen Prifungsverfahrens steht die

Patenterteilung oder die (teilweise) Zurickweisung der Anmeldung.

Wird das europadische Patent erteilt, fihrt dies zu einem Bindel
nationaler Rechte in den vom Anmelder genannten Staaten (Blindel-
patent). Die jeweiligen nationalen Rechte unterliegen den ein-
zelstaatlichen Regelungen der angeschlossenen Vertragsstaaten. Dazu
gehdért vor allem die Verpflichtung, eine Ubersetzung der Pa-
tentschrift 1in die Jjeweilige Landessprache fristgerecht ein-

zureichen. Hierzu bedarf es in aller Regel der Einschaltung von



Patentanwdlten in dem jeweiligen Vertragsstaat, zumal zahlreiche
formelle, in jedem Staat unterschiedliche Verfahrensvorschriften zu

beachten sind.

Einspruchsverfahren

Nach der Erteilung des europdischen Patents beginnt eine 9-mo-
natige Einspruchsfrist. Der Einspruch ist aus denselben Grinden,
wie gegen ein deutsches Patent, zulassig, er muss schriftlich ein-

gelegt werden, gleichzeitig ist eine Einspruchsgebiihr zu zahlen.

Uber einen Einspruch entscheidet die =zustdndige Einspruchs-—
abteilung, die normalerweise ebenfalls aus drei Mitgliedern be-
steht. Im europdischen Einspruchsverfahren findet in der Regel -
anders als in Deutschland - auch eine mindliche Verhandlung statt.
Uber den Einspruch entscheidet die Einspruchsabteilung durch
Beschluss. Der oder die Einspriliche kann/ k&nnen zuriickgewiesen
werden, das Patent kann aber auch eingeschradnkt oder ganz wider-

rufen werden.

Beschwerdeverfahren

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann Beschwerde
eingelegt werden. Die zustadndige zweite Instanz des Europdischen
Patentamtes sind die Beschwerdekammern. Es gibt sowohl eine juri-
stische Beschwerdekammer, wie auch technische Beschwerdekammern,
eine Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten und eine grole

Beschwerdekammer.



Die Jjuristische Beschwerdekammer setzt sich aus drei rechtskun-
digen Mitgliedern zusammen, wahrend die technischen Beschwerde-
kammern, Jje nach Lage des Falles, aus drei oder finf Mitgliedern

bestehen.

Die groBe Beschwerdekammer stellt keine weitere Instanz gegen die
Entscheidungen der anderen Beschwerdkammern dar, jedoch soll sie in
einem gewissen Umfang den Nachteil einer fehlenden dritten Instanz
dadurch ausgleichen, dass sie durch Ubertragung von F&llen mit
wesentlicher Bedeutung eine einheitliche Rechtsanwendung
sicherstellt. Sie besteht aus sieben Mitgliedern, von denen finf
rechtskundige Mitglieder und zweil technisch vorgebildete Mitglie-

der sind.

Sowohl die Entscheidungen der Eingangsstelle, wie auch der Pri-
fungsabteilungen, der Rechtsabteilung und der Einspruchsab-
teilungen sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdefrist
betragt 2 Monate ab Zustellung des entsprechenden Beschlusses,
zugleich beginnt die Begrindungsfrist von 4 Monaten. Beide Fristen
sind nicht verladngerbar, innerhalb einer Frist von 4 Monaten ab
Zustellung der angefochtenen Entscheidung muss also eine schrift-

liche Begrindung der Beschwerde eingereicht sein.

Fristversaumnisse

Ein Fristversaumnis hat in Verfahren vor dem Europdischen Patent-
amt in der Regel zur Folge, dass die Anmeldung als zurickgenommen
bzw. der gestellte Antrag als zurickgewiesen gilt. Hiertber hat das

europdische Patentamt dem Anmelder eine Mitteilung zu machen bzw.



eine entsprechende Entscheidung zuzustellen. In einer Reihe von
Fallen kann der Anmelder dann unter gleichzeitiger Zahlung einer
Zusatzgeblhr die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Wurde
eine Frist +trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt nicht
eingehalten, besteht in bestimmten, eingeschrankten Fallen auch die
Mobglichkeit der sogenannten Wiedereinsetzung 1in den vorherigen

Stand.

Erteiltes europaisches Patent

Beim europadischen Patent, einem sogenannten "Bindelpatent", das
nicht das seit Jahren geplante Gemeinschaftspatent darstellt, ist
nur das dargestellte Erteilungs— und Einspruchsverfahren zentra-
lisiert. Das erteilte Patent wird unter Beachtung der Vorschriften
des EPU (Europdisches Patentiibereinkommen) im nationalen Vertrags-—

staatenbereich weiterbehandelt.

Dies gilt insbesondere auch fir etwaige Nichtigkeitsverfahren.
Aufgrund des Rechts eines Vertragsstaates kann das europdische Pa-
tent mit Wirkung fir das Territorium des Jjeweiligen Staates fir
nichtig erklart werden. Eine solche Entscheidung gilt nicht filir die
anderen Staaten, 1n denen das Bindelpatent ebenfalls in Kraft
gesetzt wurde. In den anderen Staaten sind daher ggfs. getrennt
weitere Nichtigkeitsverfahren nach dem jeweiligen nationalen Recht

durchzufihren.

Amtssprache

Die offiziellen Amtssprachen des Europdischen Patentamtes (EPA)



sind Deutsch, Englisch und Franzdsisch. Europdische Patentanmel-

dungen konnen in einer dieser drei Sprachen eingereicht werden.

Das Erteilungsverfahren des EPA wird in der gewahlten Verfahrens-
sprache durchgefihrt, die der Anmelder als Amtssprache mit der An-
meldung gewahlt hat. Entsprechend erfolgt auch die Verdffent-
lichung der Patentanmeldung (Offenlegungsschrift). Auch das er-
teilte Patent wird in der gewahlten Amtssprache verdffentlicht
(Patentschrift), jedoch hat der Anmelder zuvor noch ﬁbersetzungen
der Anspriche in die beiden anderen Amtssprachen einzureichen, die
ebenfalls mitverdffentlicht werden. Um das Patent in den einzelnen
Vertragsstaaten wirksam zu machen, ist in allen Landern eine zu-
sdtzliche Ubersetzung der vollstidndigen Patentschrift (nicht nur

der Anspriiche) in die Jjeweilige Landessprache erforderlich.

Vertrag uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT = Patent Cooperation Treaty / Patentzusammen-

arbeitsvertrag)

Mochte ein Anmelder {iber den Bereich des europdischen Patentiiber-
einkommens hinaus in weiteren Staaten Patentschutz flir seine Er-
findung erreichen, so kann er in diesen Landern Jewells weitere
nationale Anmeldungen einreichen. Die Patenterteilungsvorausset-
zungen weichen jedoch in vielen Staaten deutlich voneinander ab,
zudem erfordert die parallele Anmeldung in mehreren Staaten einen
erheblichen Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand, aulBerdem miissen

mehrere Patentamter parallel zueinandern arbeiten.

Ein einheitliches "Weltpatent" gibt es nicht. Trotzdem stellt der



Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT/Internationale Patentanmeldung)
eine erhebliche Erleichterung dar. Das Erteilungsverfahren wird auf
internationaler Ebene bis =zu einer internationalen Recherche
und/oder einer internationalen vorldufigen Priifung durchgefiihrt,

und geht danach auf die nationalen Patentamter iber.

Der PCT-Vertrag wurde bereits im Jahr 1970 unterzeichnet und ist im
Januar 1978 1in Kraft getreten. Ihm gehdren alle Staaten des
europdischen Patentiibereinkommens (EPU) ebenso wie die USA und Ja-
pan und alle anderen wirtschaftlich bedeutsamen Industrienationen

an.

Bei dem PCT-Vertrag wird eine internationale Patentanmeldung in nur
einer Sprache bei nur einem Patentamt, dem sogenannten An-meldeamt,
hinterlegt. Diese Anmeldung hat dann die Wirkung einer nationalen
Patentanmeldung in allen Vertragsstaaten, die der An-melder benannt

und fiir die er Gebiihren entrichtet hat.

Das Anmeldeamt iUbernimmt zundchst eine Offensichtlichkeitsprifung,
um formelle Mangel festzustellen. Anschlielend wird eine interna-
tionale Recherche zum Stand der Technik durchgefiihrt, bei der in
Ublicher Weise die fir die materielle Beurteilung der Patentier-
barkeit in Betracht zu ziehenden Druchschriften ermittelt werden.
Zustandig fir die Recherche ist die internationale Recherchenbe-

horde.

Insoweit stehen die Patentamter der USA, Japans und das Euro-
padische Patentamt zur Verfiigung, deren Zustdndigkeit richtet sich

nach dem gewdhlten Anmeldamt. Deutsche Anmelder kdnnen eine PCT-
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Anmeldung sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim
Europdischen Patentamt hinterlegen. Hierfir ist in jedem Fall das
Europaische Patentamt die zustdndige internationale Recherchen-

behorde.

Der ausgearbeitete internationale Recherchenbericht wird zunachst
dem Anmelder mitgeteilt, dieser hat die MOglichkeit, aufgrund des
Recherchenergebnisses seine Patentanspriiche zu andern, oder seine
Anmeldung zurickzuziehen. Nach Ablauf einer 2-Monatsfrist wird die
internationale Anmeldung zusammen mit dem internationalen Recher-
chenbericht den Patentamtern aller vom Anmelder bezeichneten Staa-

ten Ubermittelt.

Nach Ablauf von 18 Monaten ab dem Prioritdtstag wird die inter-—
nationale Anmeldung zusammen mit dem internationalen Recherchen-
bericht wvom internationalen Biro der Weltorganisation fir gei-
stiges Eigentum WIPO = World Intellectual Property Organization /
OMPI = Organisation Mondiale de la Proprieté Intellectuelle ver-

Offentlicht. Damit ist die erste Phase des PCT-Vertrages beendet.

AnschlieBend wird das Erteilungsverfahren vor den Jjeweiligen na-
tionalen Patentédmtern unter Berilicksichtigung des Ergebnisses des
internationalen Verfahrens fortgesetzt, falls der Anmelder die
notwendigen MaBnahmen vor den einzelnen nationalen Patentdmtern

trifft.

Der Anmelder kann in einer zweiten Phase des PCT-Vertrages alter-—
nativ auch die internationale vorlaufige Prifung beantragen. Dies

muss bis zum Ablauf von 19 Monaten ab dem Prioritd@tstag geschehen.
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Der Antrag ist freiwillig, und auch nicht fir alle Mitgliedsléander
des PCT verbindlich, jedoch fiir die wirtschaftlich wichtigsten. Der
Anmelder kann dadurch die internationale Phase der Anmeldung auf
maximal 30 Monate ab dem Prioritdtszeitpunkt verldngern. Dies ist
sinnvoll, wennn noch nicht feststeht, in welchen Landern die

Anmeldung tatsdachlich weiterverfolgt werden soll.

Das Prifungsverfahren erstreckt sich auch nach dem PCT-Vertrag auf
die Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit, der erfinderischen
Tatigkeit und der gewerblichen Verwertbarkeit. Stellt die zustan-
dige Prifungsabteilung dlteren Stand der Technik fest, erhdlt der
Anmelder Gelegenheit, die Anmeldungsunterlagen in geeigneter Weise
(im Rahmen der urspringlichen Offenbarung) zu andern. AnschlieBend
wird der internationale vorlaufige Priifungsbericht herausgegeben,
der ein Gutachten iUber die Patentfdhigkeit darstellt. Dieser Be-
richt wird nicht verdffentlicht, sondern nur den Patentamtern der
vom Anmelder benannten Staaten mitgeteilt, in denen die endgiiltige

Patenterteilung erfolgen soll.

Spatestens mit Ablauf der zweiten Phase (30 Monate ab Priori-
tdtsdatum) muss der Anmelder in den von ihm endgiiltig gewiinschten
Landern der Anmeldung vor dem jeweiligen nationalen Patentadmtern
weiterverfolgen. Es ist auch eine Weiterverfolgung als europaische
Patentanmeldung (sogenannte Euro-PCT-Anmeldung) beim EPA (Euro-

padischem Patentamt) moglich.

Der wesentliche Vorteil des PCT-Vertrages besteht darin, dass ein
Patentanmelder kurz vor Ablauf des sogenannten Prioritdtsjahres nur

eine Anmeldung in einer, praktischerweise sogar seiner eigenen
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Sprache, hinterlegen kann, die ihm fir langere Zeit, namlich fir
die erste und ggfs. auch zweite PCT-Phase als wirksame Anmeldung in
mehreren Landern zur Verfiigung steht. Dies stellt insbesondere dann
einen wesentlichen Vorteil dar, wenn sich der Anmelder in Eile
befindet, oder zundchst noch nicht endgiltig entscheiden kann, in
welchen Landern er (auBer in dem Land der Erstanmeldung) ein Patent

anmelden will.

Ein weiterer Vorteil ist es, dass die engen zeitlichen Vorgaben
sowohl die beteiligten Patentbehdrden, wie auch den Anmelder zu
einer =zigigen Vorgehensweise zwingen. Innerhalb verhaltnismabig
kurzer Zeit kann daher Klarheit iUber die wesentlichen Patentier-

barkeitserfordernisse geschaffen werden.

Wird die PCT-Anmeldung nach Ablauf der ersten und/oder zweiten
Phase in den einzelnen Landern weiterverfolgt, sind durch das
vorgeschaltete PCT-Verfahren allerdings zusatzliche Kosten ent-
standen, die entfallen wirden, wenn man direkt in den einzelnen
Staaten eine Anmeldung eingereicht hatte. Allerdings lassen sich
durch das PCT-Verfahren dann Kosten sparen, wenn man durch die
zusatzliche internationale Recherche erfadhrt, dass der Anmeldungs-—
gegenstand doch nicht patentfdhig ist, so dass sich dann weitere

Auslandsanmeldungen eribrigen.



