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zu einem Bundesbeschluss zu drei Ubereinkommen auf
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vom 29. Oktober 2001




Ubersicht

Am 20. April 1999 Uberwies das Parlament die Motion Leumann, die den Bundesrat
auffordert, eine Angleichung des schweizerischen Patentrechts an die Richtlinie
98/44/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 (ber den
rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Biotechnologie-Richtlinie) vor-
zunehmen.

Der Bundesrat schlagt in Ubereinstimmung mit dieser Motion folgende
Anpassungen des Patentrechts an die im Bereich der Biotechnologie bestehende
besondere Sachlage vor: Es sollen zunachst die Grenzen der Patentierbarkeit im
Snne von Artikel 119 und 120 der Bundesverfassung und in Angleichung an die
Artikel 4-6 der Biotechnologie-Richtlinie im Gesetz néher bestimmt werden. Dabel
geht es vor allem darum, den weiterhin bestehenden generellen Vorbehalt der
oOffentlichen Ordnung und der guten Stten durch eine beispielhafte Auflistung der
von der Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen zu konkretisieren. In diesem
Zusammenhang zeigt der vorliegende Bericht die moégliche Rolle der
Ethikkommissionen mit Bezug auf das Patentrecht auf. Weiter wird beziiglich der
Schutzwirkungen eines Patentes mit Ansprichen auf biologisches Material
klargestellt, dass sich der Schutz eines Verfahrenspatentes nicht nur auf das mit
Hilfe dieses Verfahrens unmittelbar gewonnene biologische Material, sondern auch
auf die durch weitere Vermehrung gewonnenen Erzeugnisse erstreckt. Damit ist
sichergestellt, dass der Patentinhaber nicht um einen Teil der Friichte seiner
Anstrengungen gebracht wird.

Neu soll auch das Erschépfungsprinzip (Erléschen der durch das Patentrecht ver-
mittelten Befugnisse an einer mit Zustimmung des Rechtsinhabers erstmals in Ver-
kehr gesetzten patentgeschitzten Ware) in Bezug auf in Verkehr gebrachtes
biologisches Material einer gesetzlichen Regelung zugefiihrt werden. Hierbei wird
vorgeschlagen, die Erschdpfungswirkung auf die Vermehrung biologischen
Materials, das vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht
wurde, auszudehnen, soweit diese Vermehrung fir die bestimmungsgemasse Ver-
wendung notwendig ist und das so gewonnene Material anschliessend nicht fur eine
weitere Vermehrung verwendet wird. Mit der Revision soll ausserdem ein Land-
wirteprivileg fir die Eigenverwertung von pflanzlichem und tierischem Ver-
mehrungsmaterial sowie von Tieren eingefihrt werden. Sodann wird die Regelung
der Abhéngigkeitslizenz im Verhéltnis von Patent- und Sortenschutzrechtsinhaber
vorgeschlagen. Die Abhangigkeitslizenz will Konflikte zwischen dem Patent- und
dem Sortenschutz méglichst befriedigend fur alle Beteiligten |6sen. Pflanzenziichter,
die ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten kénnen, ohne ein friher
erteiltes Patent zu verletzen, sollen unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf
Erteilung einer Lizenz erhalten. Weitere Revisionspunkte betreffen die Fragen der
Offenbarung von biotechnologischen Erfindungen sowie der Hinterlegung von
biologischem Material. Bei Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand
haben, hat sich gezeigt, dass das Offenbarungsgebot von Artikel 50 PatG oft kaum
zu erflllen ist. Wer sich um Patentschutz fiir biologisches Material bemiiht, hat




haufig grosse oder sogar uniberwindliche Schwierigkeiten, die Erfindung im
Patentgesuch so darzulegen, dass eine Fachperson sie nachvollziehen kann. In
diesen und ahnlichen Fallen soll die Hinterlegung einer Probe der Materie bei einer
anerkannten Sammelstelle Abhilfe schaffen, eine Losung, die fur Mikroorganismen
bereits heute in der Patentverordnung verankert ist.

Uber das Anliegen der Motion Leumann hinausgehend wird vorgeschlagen, die
Zuléssigkeit der Benutzung zu Versuchszwecken im Patentgesetz zu verankern. Auch
ohne ausdriickliche Vorschrift wird die Benutzung der Erfindung zu Forschungs-
2wecken nach geltendem Recht nicht vom Ausschliesslichkeitsrecht des Patent-
inhabers erfasst und stellt damit keine unerlaubte Benutzung der patentierten
Erfindung dar. Mit Blick auf den Umstand, dass die Forschungsfreiheit auf dem
Gebiet der Biotechnologie von besonderer Bedeutung ist, erscheint es angebracht,
diesbeziiglich die Transparenz und damit die Rechtssicherheit durch eine Gesetzes-
bestimmung zu verbessern.

Im Jahr 2000 konnten auf internationaler Ebene drei Ubereinkommen auf dem
Gebiet des Patentrechts ausgehandelt und von der Schweiz unterzei chnet werden. Es
sind dies die Akte zur Revision des Ubereinkommens vom 5. Oktober 1973 (iber die
Erteilung europédischer Patente (Revisionsakte), das Ubereinkommen iber die
Anwendung des Artikels 65 des Ubereinkommens tber die Erteilung européischer
Patente sowie der Patentrechtsvertrag (Patent Law Treaty, PLT). Diese Uberein-
kommen stellen weitere wesentliche Schritte auf dem Weg zu einer internationalen
Harmonisierung und Modernisierung des Patentrechts in einem zunehmend globa-
len Unmfeld dar. Mit dieser Vorlage unterbreitet der Bundesrat dem Parlament die
drei Ubereinkommen zur Genehmigung und schlagt ihm die erforderlichen Anpas-
sungen des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente vor.

Die Revisionsakte vom 29. November 2000 bildet den erfolgreichen Abschluss der
diplomatischen Konferenz der zwanzig Mitgliedstaaten der Européaischen Patent-
organisation (EPO), die unter schweizerischem Vorsitz in Miinchen vom 20. bis 29.
November 2000 tagte. Mit dieser Akte wird das Ubereinkommen vom 5. Oktober
1973 Uiber die Erteilung europaischer Patente (Européisches Patentiiber einkommen,
EPU) anndhernd 30 Jahre nach seiner Unterzeichnung umfassend revidiert. Die
Revision tragt den technischen und rechtlichen Entwicklungen und praktischen Er-
fahrung Rechnung, die in diesen Jahren gemacht wurden, und modernisiert das
europaische Patentsystem unter Wahrung der bewahrten Grundlagen des materiel-
len Patentrechts und des Verfahrensrechts. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
die EPO auch auf kiinftige Herausforderungen flexibel reagieren kann. Eine grosse
Zahl der einstimmig angenommenen Anderungen betreffen technische Gesichts-
punkte und Aspekte des Verfahrens. Dariber hinaus wurde der Wortlaut der Kon-
vention in formeller Hinsicht umfassend Uiberarbeitet, indem er einfacher und klarer
gefasst wurde, insbesondere durch die Uberfilhrung gewisser Verfahrensvor-
schriften des EPU in dessen Ausfilhrungsordnung. In Bezug auf das materielle
Patentrecht ist hervorzuheben, dass der Schutz der weiteren medizinischen Indika-
tionen im Ubereinkommen verankert wurde, womit die Rechtsprechung der
Beschwer dekammern des Européischen Patentamts und der grossen Mehrheit der




nationalen Gerichte kodifiziert wird. Schliesslich war ein wichtiges Anliegen, klar
zum Ausdruck zu bringen, dass die EPO in einem politischen Umfeld agiert.
Deshalb sieht das EPU nunmehr die regelméssige Einberufung von Minister-
konferenzen vor.

Bereits im Oktober 2000 konnte an einer Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten
der EPO ein fakultatives Zusatziibereinkommen Uber die Anwendung des Artikels 65
EPU verabschiedet werden. Ziel des Ubereinkommens ist es, die durch Ubersetzun-
gen europdischer Patentschriften bedingten Kosten flir européaische Patente, die im
Vergleich zu den Vereinigten Saaten und Japan sehr hoch sind, um 50% zu senken.
Die Unterzeichnerstaaten verzichten hierzu auf samtliche Ubersetzungserforder-
nisse eines in einer Amtssprache des Europaischen Patentamts (Deutsch, Franzo-
sisch, Englisch) erteilten Patents, wenn eine der Amtssprachen des Européischen
Patentamts zugleich auch eine nationale Amtssprache ist. Tritt das Ubereinkommen
fur die Schweiz in Kraft, werden Europaische Patente in englischer Sprache auch
ohne Ubersetzung in eine Landessprache in der Schweiz Wirkung entfalten. Vom
Ubereinkommen unberiihrt bleibt indessen das Recht der Unter zeichner staaten, den
Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Sreitigkeiten zu verpflichten, auf eigene
Kosten Ubersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten Amtssprache
einzureichen.

Der PLT ist ein neuer Staatsvertrag auf dem Gebiet der Formalerfordernisse des
Patentrechts, der am 2. Juni 2000 am Hauptsitz der Weltorganisation fur Geistiges
Eigentum (WIPO) verabschiedet wurde. Der PLT vereinheitlicht bestimmte
Formalitaten im Zusammenhang mit der Anmeldung und Aufrechterhaltung eines
Patents, die in den nationalen Rechtsordnungen sehr unterschiedlich geregelt sind.
Der Vertrag legt etwa die Voraussetzungen flr die Zuerkennung des Anmeldedatums
eines Patentgesuchs fest, regelt die formellen Anforderungen an ein solches Gesuch,
bestimmt die Handlungen, fiir welche die Bestellung eines Vertreters nicht vorge-
schrieben werden darf, reduziert die Ubersetzungslast und beugt dem Rechtsverlust
als Folge einer versaumten Frist vor, indem dem nationalen Gesetzgeber die
Gewahrung bestimmter Rechtsbehelfe vorgeschrieben wird. Ziel der Rechtsan-
gleichung ist es, die administrativen Verfahren, an die der Patentschutz knipft,
benutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten. Der PLT soll es Patentbewerbern
und Patentinhabern erleichtern, in einer Vielzahl von Landern Schutz fir ihre Erfin-
dungen zu erlangen.




Abklrzungsver zeichnis

Ausfiihrungsordnung EPU

Biotechnol ogie-Bericht EJPD

Biotechnologie-Richtlinie

Botschaft 1989

aBV
BV

DesG

E-PatG

EPU

PatG

Ausfuihrungsordnung vom 5. Oktober 1973 zum
Ubereinkommen iiber die Erteilung européischer
Patente (SR 0.232.142.21)

Biotechnologie und Patentrecht: Die
Patentierbarkeit von Erfindungen betreffend
Organismen, Bericht des Eidgendssischen Justiz-
und Polizeidepartements, August 1993

(EDMZ, Artikel-Nr. 407.761d; der Bericht kann
Uber das Internet abgerufen
[http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j140 biod.pdf]
oder beim Eidgendssischen Ingtitut fir Geistiges
Eigentum, Registratur, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern, bezogen werden)

Richtlinie 98/44/EG des Européischen Parlaments
und des Rates vom 6. Juli 1998 Uber den recht-
lichen Schutz biotechnologischer Erfindungen,
ABI. EG Nr. L 213 vom 30. Juli 1998, S. 13

Botschaft vom 16. August 1989 zu einer Anderung
des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungs-
patente (BBl 1989 |11 232)

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 29. Mai 1874

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (BV) (SR 101)

Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 tiber den
Schutz von Design (Designgesetz, DesG) (SR 232.
12)

Entwurf einer Anderung des Bundesgesetzes vom
25. Juni 1954 Uber die Erfindungspatente (Patent-
gesetz, PatG)

Ubereinkommen vom 5. Oktober 1973 iiber die

Erteilung européischer Patente (Européi sches
Patentiibereinkommen) (SR 0.232.142.2)

Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 Uber die
Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) (SR
232.14)




PatV

PCT

PLT

PVU

Sortenschutzgesetz

TRIPS-Abkommen

UPOV-Ubereinkommen 1978

UPOV-Ubereinkommen 1991

WIPO

Verordnung vom 19. Oktober 1977 Uber die
Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) (SR
232.141)

Vertrag vom 19. Juni 1970 Uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
(PCT) (SR 0.232.141.1)

Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000 (Patent Law
Treaty, PLT)

Pariser Verbandslibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm
am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04)

Bundesgesetz vom 20. Mé&rz 1975 Uber den Schutz
von Pflanzenziichtungen (Sortenschutzgesetz) (SR
232.16)

Abkommen vom 15. April 1994 Uber handels-
bezogene Aspekte an geistigem Eigentum
(Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung der
Welthandel sorganisation) (SR 0.632.2)

I nternational es Ubereinkommen vom 2. Dezember
1961 zum Schutz von Pflanzenziichtungen,
revidiert in Genf am 10. November 1972 und am
23. Oktober 1978 (SR 0.232.162)

I nternational es Ubereinkommen vom 2. Dezember
1961 zum Schutz von Pflanzenziichtungen,
revidiert in Genf am 10. November 1972, am 23.
Oktober 1978 und am 19. Méarz 1991

Weltorganisation fir Geistiges Eigentum mit Sitz
in Genf (World Intellectual Property
Organization)




Glossar

Derivierter Stoffschutz

DNA

Gen

Genom

Klonen

Nukleinsdure

Einbezug der nach enem patentrechtlich
geschitzten Verfahren hergestellten Substanzen oder
Gegenstanden in den  Schutzbereich  des
Verfahrenspatents al's dessen unmittel bare Produkte.

Desoxyribonucleic acid (engl.); auf Deutsch:
Desoxyribonukleinsdure (DNS). Die DNA ist en
sehr langes, fadenférmiges Molekil, bestehend aus
einer grossen Anzahl der vier Desoxynukleotide
(DNA-Bausteine). Die DNA bildet die
Chromosomen.

Abschnitt auf der Erbsubstanz (DNA), in dem die
Information fir die Produktion eines Proteins oder
einer Ribonukleinsaure gespeichert ist. Uber diese
Produkte bestimmen die Gene sowohl die Struktur
as auch samtliche Stoffwechselvorgange enes
Organismus. Bei jeder Fortpflanzung oder Zell-
teilung werden die Gene auf die Nachkommen bzw.
Tochterzellen Ubertragen. Alle Zellen enes
Organismus haben den gleichen Genbestand.
Allerdings sind in den verschiedenen Zelltypen eines
vielzelligen (hdheren) Organismus nur bestimmte
Gene aktiv und bewirken spezifische Leistungen
dieser Zdle.

Gesamtheit des genetischen Materials bestehend aus
den Chromosomen.

(In der Gentechnik) Verknipfung von DNA-Frag-
menten mit einem Vektor zur rekombinanten DNA.
Die rekombinante DNA wird auf Wirtszellen
Ubertragen. Bei der Vermehrung der gentechnisch
veranderten Zellen entstehen zahlreiche Zellklone, in
denen die eingefihrten DNA-Fragmente repliziert
und dadurch stark vermehrt werden.

Chemische Bezeichnung des Molekiils, das die
Erbinformation enthdt. Der Begriff Nukleinsdure
wird héufig als Synonym fir das Genom/Erb-
material/Erbgut  verwendet. Nukleinsduren sind
Makromolekile, welche aus Nukleotiden aufgebaut
sind. Es gibt neben der Desoxyribo-Nukleinsaure
(DNA) auch die Ribo-Nukleinséure (RNA).




Proteine

Zéelldifferenzierung

Eiweissstoffe; polymere Substanzen in Form langer
Kettenmolekile, die aus den 20 verschiedenen
proteinbildenden Aminosduren aufgebaut sind.

Prozess, in dem sich eine bisher unspezifizierte Zelle
zu einer spezialisierten Zelle wie einer Muskelzelle
oder einem Neuron (Hirnzelle) entwickelt. Dieser
Vorgang spidt sich wahrend der ganzen
Entwicklungsphase eines Lebewesens ab, kann aber
auch im ausgewachsenen Organismus vorkommen.
Beispiel: Bildung immer neuer Blutzellen aus relativ
undifferenzierten Vorlauferzd len.




Erlauter nder Bericht

1 Allgemeiner Teil

11 Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfi ndungen
111 Hintergrund der Vorlage

1111 Revisionsbestrebung von 1989

Am 25. September 1986 reichte Nationalrat Felix Auer eine Motion ein, mit der er
den Bundesrat einlud, mittels einer Anderung des Bundesgesetzes vom 25. Juni
1954 Uber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14) baldmdglichst
einen adaquaten Schutz fur Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie zu -
moglichen. In seiner Botschaft vom 16. August 1989 zu einer Anderung des
Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente (BBl 1989 111 232; nachfolgend:
Botschaft 1989) schlug der Bundesrat Anpassungen in drei Bereichen der Patent-
gesetzgebung vor. Dabei handelte es sich um die Ausdehnung des derivierten Stoff-
schutzes auf Erzeugnisse, die durch Vermehrung der unmittelbaren Produkte eines
patertierten Verfahrens gewonnenen werden, die Sonderregelung des Inverkehr-
bringens biologisch vermehrbarer Materie sowie die Hinterlegungsmdglichkeit einer
Probe biologischer Materie bel einer anerkannten Sammelstelle.

Diese Teilrevision wurde sistiert, mit der Begriindung, dass verschiedene internatio-
nale Entwicklungen des Patentrechts abgewartet werden sollten (u.a. Uruguay-
Runde des GATT, s. Amt. Bull. N 1991 1288, S 1991 890).

1.1.12 Gen-Schutz-I ntitative und Gen-L ex-Motion

Am 17. Ma 1992 hiessen Volk und Stande Artikel 24novies der Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (aBV; Art. 119 und 120
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999,
BV; SR 101) tber die Fortpflanzungs- und Gentechnologie gut (BBl 1992 V 451).
Absatz 3 dieses Artikels besagt, dass der Bund Vorschriften Uber den Umgang mit
Keim- und Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen erl &sst.

Am 25. Oktober 1993 wurde eine Volksinitiative ,,zum Schutz von Leben und Um-
welt vor Genmanipulation (Gen-Schutz-Initiative)* eingereicht (BBl 1992 Il 1652,
BBl 1994 V 200). Diese Initiative verlangte die Aufnahme eines neuen Artikels
24decies Uber den Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulation in die
Bundesverfassung. Diese Initiative galt nur dem ausserhumanen Bereich und zielte
darauf ab, die Licken zu schliessen, die nach Ansicht der Initianten in Artikel
24novies Absatz 3 aBV (Art. 120 BV) immer noch bestanden. Volk und Stande
folgten der Empfehlung des Bundesrates und verwarfen die Initiative am 7. Juni
1998 deutlich.

Im Zusammenhang mit der Behandlung der Gen-Schutz-Initiative Uberwies das
Parlament im Jahre 1997 dem Bundesrat die so genannte Gen-Lex-Motion (96.3363
Motion WBK-NR. Ausserhumane Gentechnologie. Gesetzgebung), welche die Ver-
besserung und Vervollsténdigung der Regelung der Gentechnik im ausserhumanen
Bereich und die Erfillung der Vorgaben der Artikel 24novies Absédtze 1 und 3 aBV
(Art. 119 und 120 BV) forderte. Am 1. Mé&rz 2000 verabschiedete der Bundesrat zu
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Handen der eidgendssischen Réte die Botschaft und den Entwurf zu einer Anderung
des Umweltschutzgesetzes (BBI 2000 2391), deren Zid es ist, die Nutzung der
Gentechnologie zu regeln. Der zu einem Gentechnikgesetz umgearbeitete Entwurf
ist derzeit noch in Beratung.

Die Frage der Patentierung gentechnischer Erfindungen war nicht Gegenstand der
Gen-Lex-Motion. Der Bundesrat nahm sie deshalb auch weder in die Gen-Lex-Vor-
lage noch in den Entwurf fiir ein Gentechnikgesetz auf. Eine Anderung des Patent-
gesetzes vor Abschluss der entsprechenden Entwicklungen auf européischer Ebene
wurde namlich als verfriht erachtet. Deshalb bildet die Revision des Patentgesetzes
Gegenstand der vorliegenden separaten Vorlage, die — zusammen mit der Revision
des Bundesgesetzes vom 20. Mé&rz 1975 Uber den Schutz von Pflanzenziichtungen
(Sortenschutzgesetz; SR 232.16) — gewissermassen zur Komplettierung des neuen
Gentechnikgesetzes in die externe Vernehmlassung gegeben werden soll.

1.1.13 Motion Leumann

Am 10. Juni 1998 reichte Stdnderdtin Helen Leumann eine Motion (98.3243
Revision Bundesgesetz Uber die Erfindungspatente) ein, mit welcher der Bundesrat
aufgefordert wurde, im Nachgang zur Gen-Lex-V orlage das Patentgesetz zu revidie-
ren und das schweizerische Recht an die Richtlinie 98/44/EG des européischen
Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 Uber den rechtlichen Schutz biotechno-
logischer Erfindungen (ABI. EG Nr. L 213 vom 30. Juli 1998, S. 13; nachfolgend:
Biotechnologie-Richtlinie) anzupassen. Die Motion verlangt im Wesentlichen An-
passungen in den folgenden vier Bereichen: eine Konkretisierung des Vorbehalts der
guten Sitten und der 6ffentlichen Ordnung durch eine beispielhafte Auflistung der
von der Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen, eine Stellungnahme zur Rolle
der vom Bundesrat eingesetzten Ethikkommission fur die Gentechnik im
ausserhumanen Bereich, die Festlegung der Schutzwirkungen eines Patentes mit
Anspriichen auf biologisches Material (sog. derivierter Stoffschutz und die Regelung
der Erschopfung von in Verkehr gebrachtem biologischem Material) sowie die Ein-
flhrung des sogenannten Landwirteprivilegs.

Der Bundesrat, der im Bestreben der europakompatiblen Ausgestaltung des
schweizerischen Rechts zugesichert hatte, nach Inkrafttreten der Biotechnologie-
Richtlinie die Ubernahme samt den gegenilber dem schweizerischen Recht
weiterfihrenden Elementen, wie beispielsweise das in der Biotechnologie-Richtlinie
vorgesehene Landwirteprivileg, in das schweizerische Patentgesetz zu prifen, e-
klarte sich am 16. September 1998 bereit, die Motion entgegenzunehmen. Der
Sténderat beschloss am 1. Oktober 1998 die Annahme der Motion, der Nationalrat
Uberwies sie dem Bundesrat am 20. April 1999.

112 Bisherige Haltung des Bundesr ates

In der Botschaft 1989 hielt der Bundesrat fest, dass es sich bei der Biotechnologie
um eine zukunftsorientierte Technologie handelt, deren Entwicklung wichtige
Beitrége zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen verspricht (BBI
1989 I11 236). Aus diesem Grund sprach sich der Bundesrat in der Botschaft 1989
fur eine Schutzverbesserung biotechnologischer Erfindungen aus.
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Im Rahmen der Gesamtpolitik zur Gentechnologie sowie im Lichte der verfassungs-
rechtlichen Uberlegungen bestétigte der Bundesrat am 23. Juni 1993 seine Auffas-
sung, dass Erfindungen, die Organismen zum Gegenstand haben, nach geltendem
Recht im Grundsatz patentierbar sind (s. Biotechnologie und Patentrecht: Die
Patentierbarkeit von  Erfindungen betreffend Organismen, Bericht des
Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements, August 1993, 42 ff.; nachfolgend:
Biotechnologie-Bericht EJPD). Der Bericht entstand im Hinblick auf internationale
Verhandlungen, insbesondere die damals laufende Uruguay-Runde des GATT, as
Aussprachepapier zum Problem der Patentierbarkeit |ebender Materie und gibt die
Uberlegungen wieder, welche der Haltung des Bundesrates vom 23. Juni 1993
zugrundeliegen. Der Bundesrat vertrat die Ansicht, dass sich die Frage der
Patentierbarkeit von Organismen an einer Glterabwéagung orientieren und eine
Konkretisierung des Vorbehalts der guten Sitten und der &ffentlichen Ordnung
anstreben musse. Damit einhergehen musse die Aufhebung des starren, punktuellen
Verbots der Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierrassen. Eine solche
Anderung der bestehenden Rechtslage miisse aber zunéchst auf internationaler,
namentlich auf européischer Ebene, an die Hand genommen werden.

In seiner Botschaft vom 6. Juni 1995 Uber die Volksinitiative “zum Schutz von
Leben und Umwelt vor Genmanipulation (Gen-Schutz-Initiative)* bekréftigte der
Bundesrat seine bisherige Haltung in der Frage der Patentierung von
biotechnologischen Erfindungen. Er lehnte das von den Initianten geforderte
generelle Verbot der Erteilung von Erfindungspatenten fiir gentechnisch veranderte
Tiere, Pflanzen und deren Bestandteile sowie fur die zur gentechnischen
Verénderung angewandten Verfahren und deren Erzeugnisse entschieden ab (BBI
1995 11 1361 ff.). In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat insbesondere auf die
Offenbarungsfunktion des Patentrechts hin und hielt den Bedenken in Bezug auf die
Patentierung biotechnologischer Erfindungen entgegen, dass den Risiken der
Gentechnologie nicht durch eine Einschrankung des Patentrechts, sondern nur durch
eine Missbrauchsgesetzgebung beziiglich der gentechnischen Tétigkeit selbst
Rechnung getragen werden kénne. Der Bundesrat wies auch auf die Folgen eines
fehlenden Patentschutzes hin, die sich folgendermassen zusammenfassen lassen:
Erstens das Fehlen eines Anreizes fur die unter grossem Zeit- und Kostenaufwand
hervorgebrachten Entwicklungen auf dem Gebiet der Biotechnologie und die damit
verbundenen  Auswirkungen auf den Forschungs, Entwicklungs- und
Produktionsstandort Schweiz; zweitens der Wegfall einer Kontrolle der
Offentlichkeit tber die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biotechnologie
und - damit verbunden - drittens der Wegfall der Publizitét der Erfindungen auf
diesem Gebiet der Technik.

Der Bundesrat hat seine Haltung in der Frage der Patentierung biotechnologischer
Erfindungen seither mehrfach bekréftigt (s. Antwort des Bundesrates vom 1. Mérz
2000 auf die Interpellation Ruth Gonseth [99.3615, Européisches
Patentiibereinkommen. Uminterpretation] sowie Antwort des Bundesrates vom 5.
September 2001 auf die Interpellation Hans Widmer [01.3353, Problematische
Rechtspraxis des Européischen Patentamtes. Wie reagiert die Schweiz7]).
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113 Patentrechtliche Behandlung von biotechnologischen

Erfindungen
1131 Rechtslage auf internationaler Ebene
11311 Rechtslage in Europa

Rechtsvorschriften des Patentrechts finden sich auf européischer Ebene zunéchst in
der Biotechnologie-Richtlinie, die von den hierfir zusténdigen Organen der
Européischen Gemeinschaften mit bindender Wirkung fur ihre Mitgliedstaaten
erlassen wurde. Eine umfassendere Harmonisierung hat das Patentrecht in Europa
dariiber hinaus durch das Ubereinkommen (iber die Erteilung européischer Patente
(Européisches Patentiibereinkommen; SR 0.232.142.2; nachstehend: EPU) erfahren,
dem gegenwértig 20 L&nder, ndmlich sdmtliche Mitgliedstaaten der Européischen
Gemeinschaften sowie die Schweiz, das Furstentum Liechtenstein, Monaco, Zypern
und die Tirrkei, als Vertragsstaaten angehtren. Die Vertragsstaaten dieses Uberein-
kommens sind in der Européischen Patentorganisation zusammengeschlossen, die
fur die Administration und Fortentwicklung des EPU zusténdig ist.

113111 Biotechnologie-Richtlinie

Nach gut 10-jahriger politischer Debatte hat das Européi sche Parlament und der Rat
der Européischen Union am 6. Juli 1998 die Biotechnologie-Richtlinie erlassen. Sie
ist fUr die Mitgliedstaaten der Européischen Union am 30. Juli 1998 in Kraft getre-
ten. Die Mitgliedstaaten hatten nach Artikel 15 der Biotechnologie-Richtlinie die er-
forderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu deren Umsetzung bis zum 30.
Juli 2000 zu erlassen. Bis jetzt haben das Vereinigte Konigreich, Irland, Danemark
und Finnland die Biotechnol ogie-Richtlinie ins nationale Recht umgesetzt.

Die Biotechnologie-Richtlinie schreibt fir biotechnologische Erfindungen die Gd-
tung der allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen fest. Demnach sind Erfindun-
gen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthdlt,
oder die ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder
verwendet wird, zum Gegenstand haben, patentierbar, wenn sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tétigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Biotechnolo-
gie-Richtlinie konkretisiert diese Patentierungsvoraussetzungen sowie die Aus-
schliisse von der Patentierung, enthédlt dartiber hinaus Bestimmungen Uber Reich-
weite und Grenzen des Patentschutzes und statuiert verschérfte Erfordernisse an die
Offenbarung der Erfindung.

Gegen die Biotechnologie-Richtlinie hat die niederlandische Regierung beim
Européischen Gerichtshof (nachfolgend: EuGH) am 19. Oktober 1998 Klage
erhoben. Italien und Norwegen, das nicht Mitglied der Européischen Union, aber
Vertragsstaat des Europédischen Wirtschaftsraums ist, haben sich dieser Klage
angeschlossen. Mit Urteil vom 9. Oktober 2001 widersprach der EuGH den
Vorwurfen der niederlandischen Regierung und wies ihre Klage ab. Dem Argument
der Klagerin, die Richtlinie enthalte mehrdeutige Begriffe und sogar Widerspriiche
und verstosse daher gegen die Rechtssicherheit, hielt der EUGH entgegen, dass die
von den Niederlanden angefuihrten Begriffe, wie die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten, hinreichend klar umrissen seien und dass die vermeintlichen
Widerspriiche, insbesondere was die Patentierbarkeit von Pflanzen angehe, nicht
besttinden. Auch dem Hauptargument der niederléndischen Regierung, dass gewisse
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Vorschriften der Richtlinie Grundrechte verletzen, namlich die Menschenwiirde und
die Unversehrtheit der Person, folgte der EUGH nicht. Seiner Ansicht nach fasse die
Richtlinie das Patentrecht so streng, dass der menschliche Koérper tatséchlich
unverfigbar und unveréusserlich bleibe und die Menschenwiirde gewahrt werde.
Die Entdeckung von Bestandteilen des menschlichen Kérpers kénne nicht geschiitzt
werden. Gegenstand eines Patents konnten nur Erfindungen sein, die einen
natUrlichen Bestandteil mit einem technischen Verfahren in Verbindung bréchten,
mit dem dieser im Hinblick auf eine gewerbliche Anwendung isoliert oder vermehrt
werde. Dartber hinaus erfasse der Patentschutz beim Menschen natirlich
vorkommende biologische Bestandteile nur, soweit sie fir die Durchfiihrung und
Verwertung einer besonderen gewerblichen Anwendung erforderlich seien.

113112 Européisches Patentiiber einkommen

Von zentraler Bedeutung fiir das européische Patentrecht ist das EPU, das als Aus-
druck des gemeinsamen politischen Willens, in Europa ein einheitliches Patent-
system aufzubauen, 1973 verabschiedet wurde. Das EPU enthélt Vorschriften tber
die Erteilung europdischer Patente, die einer einheitlichen Prifung beim Euro-
péischen Patentamt unterliegen, nach der Erteilung aber von den Vertragsstaaten, in
denen sie im Einzelfall Wirkung entfalten sollen, verwaltet werden.

Die Patentierung von biotechnologischen Erfindungen beurteilt sich unter dem EPU
anhand der Patentierungsvoraussetzungen von Artikel 52 Absatz 1 EPU (Neuheit,
erfinderische Tétigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit). Erflllt eine Erfindung diese
Voraussetzungen, so ist sie patentierbar, sofern nicht ein Ausschlussgrund der
Patentierung entgegensteht. Artikel 53 Buchstabe b EPU sieht vor, dass Tierarten
(Tierrassen) und Pflanzensorten sowie im Wesentlichen biologische Vefahren von
der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Mikrobiologische Verfahren und mit ihrer
Hilfe gewonnene Erzeugnisse sind hingegen patentierbar. Diese Bestimmung enthélt
indessen kein generelles Patentierungsverbot von Erfindungen betreffend Tiere und
Pflanzen. Dies bestétigt der Entscheid der Grossen Beschwerdekammer vom 20.
Dezember 1999 (Transgene Pflanze/Novartis |1, Rs. G 1/98; ABI. EPA 2000, 111).
Darin hélt die Grosse Beschwerdekammer fest, dass ein Anspruch, der keine
konkreten Pflanzensorten identifiziert, nicht nach Artikel 53 Buchstabe b EPU von
der Patentierung ausgeschlossen ist, auch wenn er moglicherweise Pflanzensorten
umfasst. Wie das schweizerische Recht enthélt das EPU weiter einen allgemeinen
Ausschlussgrund fir Erfindungen, deren Verdffentlichung oder Veawertung gegen
die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen wiirde (Art. 53 Bst. a EPU).
Ebenfalls von der Patentierung ausgeschlossen sind im Ubrigen — wie im PatG —
Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder
tierischen Kérper angewendet werden (Art. 52 Abs. 4 EPU).

Am 16. Juni 1999 beschloss der Verwaltungsrat der Européischen Patentorganisa
tion (EPO) in Auslegung des EPU eine Anderung seiner Ausfilhrungsordnung (Aus-
fuhrungsordnung vom 5. Oktober 1973 zum Ubereinkommen (iber die Erteilung
européischer Patente, SR 0.232.142.21; nachfolgend: Ausfilhrungsordnung EPU). In
diese wurde ein neues Kapitel VI , Biotechnologische Erfindungen” eingefiigt und
Regel 28 Absatz 6 der Ausfiihrungsordnung EPU neu gefasst. Diese Bestimmungen
behandeln im Kern die Definition der einschldgigen Begriffe sowie den Umfang
beziehungsweise die Grenzen der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen.
Der Wortlaut der Bestimmungen hdt sich an die Formulierungen der
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Biotechnologie-Richtlinie. Fir die EPO besteht zwar keine Verpflichtung, die Bio-
technologie-Richtlinie umzusetzen. Die Veranlassung zur Anpassung des euro-
péischen Patentrechts an die Biotechnologie-Richtlinie ergab sich jedoch aus dem
Gebot, die einheitliche Anwendung des EPU durch die Priifer des EPA in Uberein-
stimmung mit dem harmonisierten européischen Patentrecht sicherzustellen. Da die
Anderungen nicht tiber den geltenden Wortlaut des EPU beziehungsweise die hierzu
ergangenen Praxis des Europdischen Patentamts (EPA) sowie dessen
Beschwerdekammern hinausgehen, wurde eine Anderung des Ubereinkommens
selbst als nicht notwendig erachtet. Was den Vorbehalt der offentlichen Ordnung
und der guten Sitten in Artikel 53 Buchstabe a EPU anbelangt, ist hervorzuheben,
dass die durch den Beschluss des Verwaltungsrates der EPO eingefihrte Regel 23d
der Ausfiihrungsverordnung EPU beziiglich der Anwendung dieses Vorbehalts zu
mehr  Rechtssicherheit gefiihrt hat. Diese Bestimmung konkretisiert in
Ubereingtimmung mit Artikel 6 Absatz 2 der Biotechnologie-Richtlinie den
Vorbehalt des ordre public durch eine nicht abschliessenden Aufzdhlung der von der
Patentierung auszunehmenden Erfindungen. Demnach sind insbesondere Verfahren
zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Verdnderung der
genetischen Identitdt der Keimbahn des menschlichen Lebewesens, die Verwendung
von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken,
Verfahren zur Verénderung der genetischen Identitét von Tieren, die geeignet sind,
Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen fir den Menschen und
das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere von
der Patentierung ausgeschlossen. Diese Konkretisierung liefert klarere Leitlinien und
erlaubt den Patentpriifern eine sicherere Handhabung dieses Ausschlussgrundes im
Rahmen der Erteilungspraxis.

113113 Stellungnahme der parlamentarischen Versammlung
des Europarats

Zu den Rechtsvorschriften der Européischen Gemeinschaft im Bereich biotechnolo-
gischer Erfindungen hat sich die parlamentarische Versammlung des Europarats in
einer Empfehlung 1425 (1999) gedussert, in der sie den Europarat auffordert, den
Immaterial giiterrechtsschutz fir biotechnologische Innovationen in Zusammenarbeit
mit den zustdndigen Fachorganisationen umfassend zu untersuchen, um die interna-
tionale Gesetzgebung auf diesem Gebiet zu verbessern. Weiter wird der Europarat
eingeladen, die Auswirkungen des Patentschutzes sowohl unter dem Gesichtspunkt
der Forderung von Forschung und Entwicklung als auch mit Blick auf den freien
Markt zu evaluieren, einen Verhaltenskodex fir biotechnologisch tétige
Wissenschaftler und Forschungszentren auszuarbeiten, ein aternatives System zum
Schutz des geistigen Eigentums im Bereiche der Biotechnologie in Betracht zu
ziehen, die Unterzeichnung des von der Schweiz bereits 1976 ratifizierten
Ubereinkommens vom 27. November 1963 (iber die Vereinheitlichung gewisser
Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (SR 0.232.142.1) zu férdern
und Uberlegungen zu den ethischen Aspekten der Patentierung von Erfindungen
betreffend biologisches Material anzustellen.

Die bisherige Hatung des Bundesrats in der Frage der Patentierung
biotechnologischer Erfindungen tragt im Rahmen eines differenzierten Ansatzes den
in den genannten Empfehlungen angesprochenen Gesichtpunkten Rechnung (siehe
Ziff. 1.1.2 und insbesondere den Biotechnologie-Bericht EJPD, 42 ff.). In seiner
Antwort vom 1. M&rz 2000 auf die Interpellation Gonseth (99.3615 Européisches
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Patenttibereinkommen. Uminterpretation) erklarte der Bundesrat ausserdem, dass er
auch die Diskussion ethisch relevanter Themen in der Offentlichkeit als wichtig
erachte; er hat sich daher in seiner Antwort bereit erklart, die Ethikkommission fiir
die Gentechnik im ausserhumanen Bereich im Rahmen der verfigbaren Mittel
finanziell zu unterstiitzen, damit sie diesen Auftrag wahrnehmen kann.

11312 TRIPS-Abkommen

In der Frage der Patentierung von Erfindungen, die biologisches Material zum
Gegenstand haben, ist schliesslich auch das Abkommen vom 15. April 1994 (ber
handel shezogene Aspekte an geistigem Eigentum (Anhang 1C zum Abkommen vom
15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation; SR 0.632.2; nach-
folgend: TRIPS-Abkommen) zu beriicksichtigen. Die Bundesversammlung hat das
Abkommen am 16. Dezember 1994 zusammen mit den Ubrigen Abkommen der
Welthandelsorganisation (WTO) genehmigt. Mit der Hinterlegung der Ratifika
tionsurkunde am 1. Juli 1995 ist dieses Abkommen fir die Schweiz in Kraft getre-
ten.

Artikel 27 Absatz 1 TRIPS-Abkommen schreibt den Mitgliedstaaten der WTO vor,
sowohl fir Erzeugnis- as auch fir Verfahrenserfindungen auf allen Gebieten der
Technik Patente zu erteilen, sofern diese Erfindungen neu sind, auf einer erfinderi-
schen Tétigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Diese Vorschrift gebietet
ausdriicklich, dass die Erteilung und Ausiibung von Patentrechten ohne Diskrimini e-
rung aufgrund des Gebietes der Technik zu erfolgen habe. Es ist folglich untersagt,
Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, generell den Patent-
schutz zu verweigern. Ein Patentierungsausschluss solcher Erfindungen ist nur in
den Grenzen von Artikel 27 Absétze 2 und 3 TRIPS-Abkommen statthaft. Artikel 27
Absatz 2 TRIPS-Abkommen bestimmt, dass die WTO-Mitglieder Erfindungen von
der Patentierbarkeit ausschliessen kénnen, wenn die Verhinderung ihrer gewerb-
lichen Verwertung in ihrem Hoheitsgebiet zum Schutz der 6ffentlichen Ordnung
oder der guten Sitten einschliesslich des Schutzes des Lebens oder der Gesundheit
von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder zur Vermeidung einer schweren Schédi-
gung der Umwelt notwendig ist. Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b TRIPS-Abkom-
men hédlt zudem fest, dass Pflanzen und Tiere sowie im Wesentlichen biologische
Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit ausge-
schlossen werden kénnen. Mit der Wendung ,,im Wesentlichen biologischen Verfah-
ren* soll in erster Linie fur die traditionellen Ziichtungsverfahren, nicht jedoch fir
gen- beziehungsweise biotechnologische Verfahren oder Verfahren der Mikrobiolo-
gie ein moglicher Patentierungsausschluss geschaffen werden. Artikel 27 Absatz 3
Buchstabe b TRIPS-Abkommen stellt jedoch klar, dass Mikroorganismen, nicht-
biologische sowie mikrobiologische Verfahren patentierbar sind. Gleichzeitig wird
festgeschrieben, dass die WTO-Mitglieder den Schutz von Pflanzensorten entweder
durch Patente, oder durch ein wirksames System sui generis oder durch eine Kom-
bination beider Schutzsysteme vorsehen miissen.
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1132 Gegenwartige Rechtslagein der Schweiz mit Bezug auf
den patentrechtlichen Schutz von Erfindungen auf
dem Gebiet der belebten Natur

11321 Allgemeine Bemerkungen

Der Patentschutz stellt ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Erfinder
enerseits und jenen der Allgemeinheit andererseits her: Die Erfinder, die der
Allgemeinheit einen technischen Fortschritt verschaffen, werden mit einem zeitlich
(auf maximal 20 Jahre), territorial (auf das Gebiet des Erteilungsstaates) und inhalt-
lich (auf die patentierte Erfindung) beschrénkten Ausschliesslichkeitsrecht belohnt.
Das Patentrecht schiitzt dergestalt die getétigten Investitionen fir Forschung und
Entwicklung und schafft einen Innovationsanreiz. Spétestens nach Ablauf der
Patentschutzdauer wird die Erfindung zur gewerbsmassigen Benutzung durch
jedermann frei, wobei die Erfindung der Allgemeinheit schon im Zeitpunkt der
Patenterteilung bekanntgemacht wird. Das Patentrecht erfullt damit gerade in
sengitiven Bereichen wie der Biotechnologie eine wichtige Transparenz- und
Kontrollfunktion und fihrt zu einer Bereicherung des Wissens. Hervorzuheben ist,
dass trotz Patentschutz die Benutzung der Erfindung fir den privaten Gebrauch
sowie fur Forschungszwecke erlaubt ist. Die Forschung wird folglich durch Patente
nicht gehindert, sondern im Gegenteil gefordert.

Der Patentschutz gibt dem Patentinhaber die Befugnis, Dritte von der gewerbsmés-
sigen Benitzung der patentierten Erfindung auszuschliessen; er gewahrt ihm jedoch
nicht das positive Recht, die patentierte Erfindung in jedem Fall selbst beniitzen zu
kénnen. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung verwertet werden
kann, entscheidet sich aufgrund von anderen — zumeist polizeirechtlichen — Vor-
schriften, im hier interessierenden Bereich etwa aufgrund des Heilmittelrechts, des
Personlichkeitsschutzes, des Tierschutzes, des Umweltschutzes, des L ebensmittels-
rechts, der Freisetzungsregelung etc. Dies bedeutet, dass technische Entwicklungen,
die vom Gesetzgeber verboten werden, nicht gestiitzt auf ein erteiltes Patent trotz-
dem genutzt werden kénnen. Umgekehrt ist ein Ausschluss gewisser Forschungs-
und Entwicklungsbereiche von der Patentierung nicht geeignet, Missbréuche der
Biotechnologie zu verhindern. Die Verweigerung eines Patentschutzes zwingt viel-
mehr zur Geheimhaltung, womit die Biotechnologie letztlich der Uberwachung
durch die Offentlichkeit entzogen wird.

11322 Voraussetzungen der Patentierung

In der Schweiz sind Errungenschaften auf allen Gebieten der Technik ohne Unter-
schied patentierbar. Dieser Grundsatz fliesst aus dem verfassungsrechtlichen Prinzip
der Gleichbehandlung und der vdlkerrechtlichen Verpflichtung von Artikel 27 Ab-
satz 1 TRIPS-Abkommen (vgl. Ziff. 1.1.3.1.2). Erfindungen auf dem Gebiet der
belebten Natur sind daher grundsdtzlich patentierbar, sofern sie die allgemeinen
Patentierungsvoraussetzungen gemass Artikel 1 PatG erflllen, das heisst, wenn es
sich um ein Verfahren beziehungsweise ein Erzeugnis handelt, welches neu ist, auf
einer erfinderischen Tétigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. Dies gilt umso
mehr, als sich Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, nicht
wesentlich von Erfindungen auf dem Gebiet der klassischen Naturstoffchemie unte-
scheiden.
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113221 Erfindungsbegriff

Patentschutz soll ausschliesslich fur bestimmte geistige Leistungen auf dem Gebiet
der Technik gewahrt werden. Gegenstand des Patentschutzes sind nur Erfindungen.
Eine Erfindung ist eine Lehre zum planméssigen Handeln unter Einsatz von Natur-
stoffen und Naturkréften zur Erreichung eines bestimmten Erfolgs. Die Erfindung
beinhaltet also die praktische Anwendung einer Erkenntnis auf technischem Gebiet.

Wahrend langer Zeit galten biologische Verfahren und Erzeugnisse mangels hin-
reichender Wiederholbarkeit as nicht zum Gebiet der Technik gehérig und deshalb
nicht dem Patentschutz zugénglich. Dies énderte sich mit dem Aufkommen moder-
ner biotechnologischer Verfahren indessen grundlegend: Biotechnologische Verfeh-
ren und ihre technischen Ergebnisse sind heute reproduzierbar. Vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklung nahm das Bundesgericht dahingehend Stellung, dass
Technik und Biologie nicht in grundsdtzlichem Gegensatz zueinander stehen (vgl.
BGE 121 Il 125 ff.). Damit hat das Bundesgericht die Patentierung von Erfindun-
gen betreffend biologisches Material prinzipiell zugel assen.

Von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind demgegeniber reine Entdeckungen.
Unter einer Entdeckung versteht man das blosse Auffinden und Beschreiben von
etwas bereits Existierendem. Die Beschreibung einer Nukleinséuresequenz ohne
Angabe ihres gewerblich anwendbaren Zwecks enthélt beispielsweise keine Lehre
zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. Der
Bundesrat hat daher stets festgehalten, dass die Beschreibung von Genen, so wie sie
in der Natur vorkommen, nicht zu glltigen Patenten fiihren konne (s.
Biotechnologie-Bericht EJPD, 18 und 42; BBl 1995 Il 1340; Antwort des
Bundesrates vom 5. September 2001 auf die Interpellation Hans Widmer [01.3353,
Problematische Rechtspraxis des Européischen Patentamtes. Wie reagiert die
Schweiz?]). Eine patentierbare Erfindung liegt erst dann vor, wenn Uber die blosse
Beschreibung des Gens hinaus dargelegt wird, wie man das Gen isolieren oder
anders technisch herstellen kann, und wenn Uberdies aufgezeigt wird, wie das Gen
dann verwendet werden kann.

113222 Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewer bliche
Anwendbarkeit

Eine Erfindung ist gemass Artikel 1 PatG patentierbar, wenn sie neu ist, auf einer
erfinderischen Tétigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. Eine Erfindung gilt
als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehdrt. Den Stand der Technik bildet
dles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritdtsdatum der Offentlichkeit durch
schriftliche oder miindliche Beschreibung, durch Beniitzung oder in sonstiger Weise
zuganglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Erfinderische Tétigkeit wird
bejaht, wenn sich die Erfindung fur die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergibt. Gewerbliche Anwendbarkeit bedeutet, dass die
Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet verwendet werden kann. Eine
Angabe des Nutzens ist nicht notwendig. Das Erfordernis der gewerblichen
Anwendbarkeit Uberlagert sich mit dem Merkmal der Wiederholbarkeit, der dem
Begriff der Erfindung als technische Regel inhérent ist. Es verlangt, dass mindestens
ein Weg angegeben wird, wie die beanspruchte Lehre von einer Fachperson umge-
setzt und das beschriebene Ergebnis erzielt werden kann. Der Tatsache, dass sich
biologische Materie naturgeméss standig verdndert, wird in der Praxis dadurch
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Rechnung getragen, dass bei der Wiederholbarkeit auf die erfindungswesentlichen
Merkmale abgestellt wird. Bei biologischer Materie muss die Wiederholbarkeit also
insofern gegeben sein, a's sie die Eigenschaften, fir welche das Patent erteilt worden
ist, beibehdlt.

11323 Ausschliisse von der Patentierung

Erflllt eine Erfindung betreffend biologisches Material die vorstehend genannten

Patentierungsvoraussetzungen, so ist weiter zu untersuchen, ob der Patentierung

nicht ein gesetzlicher Ausschlussgrund entgegensteht. Von der Patentierung sind

ausgeschlossen:

- Erfindungen, deren Verwertung gegen die offentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstossen wiirde (Art. 2 Bst. aPatG; s. Ziff. 1.1.3.2.3.1);

- Tierrassen und Pflanzensorten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren
zur Zichtung von Pflanzen und Tieren, wobei mikrobiologische Verfahren
und die damit gewonnenen Erzeugnisse patentierbar sind (Art. Ja PatG; s.
Ziff. 1.1.3.2.3.2);

- Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen
oder tierischen Korper angewendet werden (Art. 2 Bst. b PatG; s. Ziff.
1.1.3.2.3.3).

113231 Verstoss gegen die 6ffentliche Ordnung und die guten
Sitten

Der algemeine Patentierungsausschliuss von Erfindungen, deren Verwertung gegen
die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen wiirde, ist mit Blick auf
Erfindungen, die biologisches Material betreffen, von besonderer Tragweite. Er
erlaubt — mit Blick auf die Verwertung der Erfindung — die Berilicksichtigung sozial-
ethischer Erwégungen im Rahmen einer Glterabwégung im Einzelfall. Hier ist
alerdings zu prézisieren, dass ein Verstoss gegen die offentliche Ordnung nicht
allein aus der Tatsache hergeleitet werden kann, dass die Verwertung der Erfindung
gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstdsst. Der Begriff der éffentlichen
Ordnung umfasst einzig die tragenden Grundsétze der Rechtsordnung (BBI 1976 11
69).

In Konkretisierung des Vorbehaltes der 6ffentlichen Ordnung und der guten Sitten
geht der Bundesrat in seiner Haltung vom 23. Juni 1993 davon aus, dass Erfindun-
gen, deren Verwertung gegen die Wirde des Menschen, die persbnliche Freiheit
oder die Wirde der Kreatur verstossen oder die Umwelt einschliesslich der biolo-
dschen Viefalt ernsthaft gefahrden wiirde, von der Patentierung ausgeschlossen
sind (Biotechnologie-Bericht EJPD, 43). Der Ausschluss bestehe a priori, wo die
Erfindung den Menschen a's solchen zum Gegenstand habe. Aufgrund einer Guiter-
abwédgung selen ferner Erfindungen ausgeschlossen, deren Verwertung einem
Lebewesen in ungerechtfertigter Weise Schmerz, Leiden oder Schaden zufligen oder
unweigerlich zu ernsten Schéden fir Mensch und Umwelt fiihren wiirde.
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1.1.3.2.3.2 Tierrassen und Pflanzensorten sowieim Wesentlichen
bi ologische Verfahren

Die Patentierbarkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur wird nebst
Artikel 2 Buchstabe a PatG durch Artikel 1a PatG beschrénkt. Entsprechend Artikel
53 Buchstabe b EPU bestimmt Artikel 1a PatG, dass fur Pflanzensorten und Tier-
rassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen
und Tieren keine Patente erteilt werden. Mikrobiologische Verfahren und die mit
ihrer Hilfe gewonnenen Erzeugnisse sind jedoch patentierbar; erfasst wird sowohl
die Verwendung von Mikroorganismen zur Gewinnung besonderer Produkte als
auch die Erzeugung von neuen Mikroorganismen als solche (BBl 1989 I11 249 f.).

Der Ausschlussgrund von Artikel 1a PatG betreffend Pflanzensorten und Tierrassen
ist nicht aus ethischen Griinden eingefuhrt worden, sondern erklért sich historisch:
Er geht auf Artikel 2 Buchstabe b des Ubereinkommens vom 27. November 1963
zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungs-
patente (SR 0.232.142.1) zuriick. Diese Bestimmung ist im Wesentlichen auf das
Bestehen eines Schutzsystems fur Pflanzenziichtungen zuriickzufuhren, das
wiederum aus dem technischen Versténdnis des Patentrechts zu begreifen ist. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts wurden ndmlich Ziichtungsergebnisse beziiglich Pflan-
zen und Tieren mangels Wiederholbarkeit als nicht patentféhig angesehen (BBI
1989 111 249 unter Verweis auf BBI 1976 |1 68; Biotechnologie-Bericht EJPD, 19 f.
und 23; BBI 1995 Il 1339; vgl. auch ziff. 1.1.3.2.2.2). Um die entsprechenden
Ziichtungsergebnisse dennoch zu schiitzen schuf man fir Pflanzenziichtungen ein
eigenstandiges Schutzsystem. Der Patentierungsausschluss in Artikel la PatG
beziehungsweise Artikel 53 Buchstabe b EPU ist Ausdruck dieser Entwicklung. Er
trégt ferner dem Doppelschutzverbot des Artikels 2 des Internationalen Uberein-
kommens vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenziichtungen, revidiert in
Genf am 10. November 1972 und am 23. Oktober 1978 (SR 0.232.162; nachfolgend:
UPOV -Ubereinkommen 1978), Rechnung, das die Zuerkennung eines Ziichterrechts
durch die kumulative Gewéahrung eines besonderen Schutzrechts und eines Patents
ausschliesst. Mit der Entwicklung der modernen Methoden der Bio- und insbeson-
dere der Gentechnologie fiel der patentrechtliche Hinderungsgrund der fehlenden
Wiederholbarkeit weg (BBI 1989 |11 249; Biotechnologie-Bericht EJPD, 19 f. und
23; BBI 1995 11 1339). Wie der Bundesrat bereits in der Botschaft 1989 festhélt,
steht Artikel 1a PatG deshalb zwar Pflanzensorten und Tierrassen a's Patentierungs-
hindernis entgegen, enthélt aber kein allgemeines Verbot der Patentierbarkeit von
Pflanzen und Tieren (BBI 1989 111 249; bestétigt BBI 1995 |11 1339).

Die Tragweite des gesetzlichen Patentierungsverbots von Pflanzensorten und Tier-
rassen ist in der Lehre und Rechtsprechung nicht restlos geklart. Nach Auffassung
des Bundesgerichts stellt Artikel 1a PatG kein grundsétzliches Verbot der Patentie-
rung von Lebewesen dar (BGE 121 |11 125 ff.). Das Bundesgericht bestétigte aller-
dings, dass Artikel 1a PatG die Erteilung eines Erzeugnispatentes fir eine Pflanzen-
sorte ausschliesst (BGE 121 111 125, 133). Das Doppel schutzverbot beziehungsweise
Artikel 1a PatG steht nach Ansicht des Bundesgerichts jedoch der Gewahrung eines
derivierten Stoffschutzes im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 PatG nicht entgegen.
Dieser erstreckt sich sowohl auf die entsprechenden Verfahren als auch auf deren
unmittelbaren Erzeugnisse (BGE 121 |11 125, 131 ff.). Er geht allerdings weniger
weit al's ein Erzeugnispatent, da er Benutzungshandlungen Dritter nicht ausschliesst,
die sich auf Individuen derselben Pflanzenmehrheit beziehen, die unabhangig vom
geschitzten Verfahren erzeugt und vermehrt werden. Auch umfasst der derivierte
Stoffschutz fir Pflanzen nur die unmittelbar durch das patentierte Verfahren gewon-

19



nenen Pflanzen, nicht aber die natiirlich vermehrten weiteren Generationen (Kathrin
Klett, Die Ausnahmen von der Patentierung nach Artikel 1a schweizerisches Patent-
gesetz, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1998, 215
ff., 218).

In der Lehre und Rechtsprechung wird allerdings auch die Auffassung vertreten, der
Begriff der Pflanzensorte beziehungsweise Tierart schliesse auch Pflanzen und Tiere
ein, in die ein Gen stahil eingebracht wurde, weshalb Patentanspriiche, die sich auf
solche Pflanzen oder Tiere beziehen, nicht zugelassen werden kdnnten (s. Handels-
gericht BE, Urteil vom 16.12.1993, SMI 1995 331, 341; Peter Heinrich, PatG/EPU,
Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestim-
mungen des Europédischen Patentiibereinkommens, Zidrich 1998, Rz. 1a04 f.,
m.w.H.). Das Bundesgericht hat diese Frage in Bezug auf Artikel 1a PatG offen g
lassen (BGE 121 111 125, 130). Die Grosse Beschwerdekammer des Européischen
Patentamts kam in ihrem Entscheid vom 20. Dezember 1999 (Transgene
Pflanze/Novartis |1, Rs. G 1/98; Abl. EPA 2000, 111) zum Ergebnis, dass ein
Anspruch, der keine konkreten Pflanzensorten identifiziert, nicht nach Artikel 53
Buchstabe b EPU von der Patentierung ausgeschlossen sei, auch wenn er
mdglicherweise Pflanzensorten umfasst. Der Umfang des Ausschlusses von der
Patentierung sei das Gegenstlick zur Verfligbarkeit des Sortenschutzes.
Sortenschutzrechte wirden nur fir konkrete Pflanzensorten erteilt, nicht aber fir
technische Lehren, die in einer unbestimmten Vielzahl von Pflanzensorten
verwirklicht werden kdnnten. Daher reiche es fiir die Anwendung des Ausschlusses
von der Patentierung nach Artikel 53 Buchstabe b EPU nicht aus, wenn €in
Anspruch eine oder mehrere Pflanzensorten umfasse oder umfassen koénne. Dieser
Entscheid bestétigt die Auffassung, die der Bundesrat in Bezug auf Artikel 1la PatG
vertreten hat (BBI 1989 111 249) und entspricht Artikel 4 sowie den Erwagungsgriin-
den 31 und 32 der Biotechnologie-Richtlinie.

Von der Patentierung ausgeschlossen sind die herkdmmlichen Zichtungsverfahren,
die an die natiirlichen Grenzen ganzheitlicher Kreuzung und Selektion gebunden

sind, sowie die entsprechenden Zuchtergebnisse. Hier fehlt es an der durch den
Erfindungsbegriff vorausgesetzten Wiederholbarkeit.

113233 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik

Der Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am
menschlichen oder tierischen Kdrper angewendet werden, ist sozialethisch motiviert
(BBI 1976 11 68; Amtl. Bull. N 1976 1311). Der Gesetzgeber wollte damit einen
mdglichst freien Zugang zu Verfahren, die der Gesundheit von Mensch und Tier
gelten, sichern. Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, die in solchen
Verfahren angewendet werden oder die Heilzwecken dienen, sowie deren Herstd-
lungsverfahren sind demgegentiber dem Patentschutz zuganglich. Dementsprechend
sind auch gentechnische Produkte, die im Rahmen einer Therapie oder zur Diagnose
eingesetzt werden, grundsétzlich patentierbar.

113234 Exkurs: Erfindungen betreffend den Menschen

Das Patentrecht muss unter Wahrung der Verfassungsprinzipien ausgelibt werden,
welche die Wirde und die Unversehrtheit des Menschen sowie dessen personliche
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Freiheit gewahrleisten. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu unterstreichen, dass der
Mensch als solcher a priori nicht patentiert werden kann. In Abwégung der betrof-
fenen Grundrechtsinteressen und Verfassungsprinzipien sind auch Erfindungen, die
Eingriffe in die Keimbahn eines menschlichen Lebewesens zum Gegenstand haben,
dem Patentschutz nicht zuganglich. Gleiches gilt auch in Bezug auf Verfahren zum
Klonen menschlicher Lebewesen. Diese Einschrénkungen ergeben sich im geltenden
Recht aus der Ausschlussbestimmung des Verstosses der Verwertung derartiger
Erfindungen gegen den ordre public oder die guten Sitten (Art. 2 Bst. a PatG). Eine
Erfindung, die einen isolierten Bestandteil des menschlichen Kdrpers oder einen auf
andere Weise durch ein technisches Verfahren erzeugten Bestandteil betrifft und
gewerblich anwendbar ist, kann demgegentber patentiert werden, selbst wenn der
Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natiirlichen Bestandteils identisch ist. Die
Rechte aus dem Patent erstrecken sich allerdings nicht auf den menschlichen Korper
und dessen Bestandteile in seiner natirlichen Umgebung (vgl. Erwégungsgrund 20
der Biotechnologie-Richtlini€).

1.2 Drei Ubereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts

121 Akte vom 29. November 2000 zur Revision des
Ubereinkommens vom 5. Oktober 1973 Uiber die
Erteilung eur opaischer Patente

1973 wurde das EPU verabschiedet. Dieses sieht ein zentrales européisches Patent-
erteilungsverfahren vor, das an die Stelle der nationalen Verfahren tritt. Den Anmel-
dern wird damit ermdglicht, mittels einer einzigen Patentanmeldung in einer Viel-
zahl Staaten gleichzeitig Schutz fir seine Erfindung zu erhalten. In den Vertrags-
staaten und einer Reihe sogenannter Erstreckungsstaaten, die der Anmelder nach
seiner Wahl bezeichnet, haben die européischen Patente die gleiche Wirkung wie
nationale Patente und unterstehen vom Zeitpunkt der Erteilung durch das EPA an
grundsétzlich dem nationalen Recht.

Dem EPU gehoren heute 20 Lander als Vertragsstaaten an, namlich samtliche Mit-
gliedstaaten der Européischen Union sowie die Schweiz, das Firstentum Liechten-
stein, Monaco, Zypern und die Tirkei. Fir die Schweiz, die zu den Mitgliedern der
ersten Stunde zahlt, trat das EPU am 7. Oktober 1977 in Kraft?.

In den annghernd 30 Jahren seit der Unterzeichnung des EPU wandelten sich die
Rahmenbedingungen fur das européische Patentsystem mit dem Aufkommen neuer
Technologien und der Einbindung des européischen Wirtschaftssystems in den
Welthandel beachtlich. In diesem durch den technischen Fortschritt und zunehmen-
den internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb geprégten Umfeld wurde ein wirk-
samer Patentschutz zum Schilsselfaktor der Innovation. Dies fuhrte in den vergan-
genen Jahren dazu, dass hohere Anforderungen und weitere Bedirfnisse an das
européische Patentsystem gestellt wurden und die Zahl européischer Patentanmel-
dungen rasant anstieg. Diese Entwicklung sowie der sich abzeichnende Beitritt einer
Reihe von mittel- und osteuropéischer Staaten machten eine Reform unumgéanglich.
Den Grundstein fir eine umfassende Modernisierung des europédischen Patent-
systems legte eine Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der EPO in Paris im

1 As1977 1711,
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Juni 1999, die eine dahingehende Initiative des Verwatungsrats aufgriff. Das
Mandat dieser Konferenz, das die Leitlinien der Reform definiert, und ein in Exper-
tenausschiissen ausgearbeiteter Basisvorschlag bildeten die Grundlagen einer diplo-
matischen Konferenz der zwanzig Mitgliedstaaten der EPO, die unter schweizeri-
schem Vorsitz vom 20. bis 29. November 2000 in Minchen abgehalten wurde.
Diese fand mit der Annahme der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des
Ubereinkommens vom 5. Oktober 1973 (iber die Erteilung européischer Patente
(Revisionsakte) einen erfolgreichen Abschluss.

Eine grosse Zahl der Anderungen betreffen technische Gesichtspunkte und Aspekte
des Verfahrens. Dartiber hinaus wurde der Wortlaut der Konvention in formeller
Hinsicht umfassend Uberarbeitet, indem er einfacher und klarer gefasst wurde,
insbesondere durch die Uberfiihrung gewisser Verfahrensvorschriften des EPU in
die Ausfuhrungsordnung. In Bezug auf das materielle Patentrecht ist hervorzuheben,
dass der Schutz der weiteren medizinischen Indikationen im Ubereinkommen veran-
kert wurde (Art. 54 Abs. 5 revEPU), womit die Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern des EPA und der grossen Mehrheit der nationalen Gerichte kodifiziert
wird. Eine bedeutende verfahrensrechtliche Neuerung bringen das zentrale
Beschrankungsverfahren (Art. 105a— ¢ revEPU) sowie das Revisionsverfahren fur
Entscheide der Beschwerdekammern (Art. 112a und 22 revEPU). Schliesdich war
ein wichtiges Anliegen, klar zum Ausdruck zu bringen, dass die EPO in einem
politischen Umfeld agiert und dieses anerkennt. Deshalb sieht das EPU nunmehr die
regelméssige Einberufung von Ministerkonferenzen vor (Art. 4arevEPU).

Die revidierte Fassung des Européischen Patentlibereinkommens tritt zwei Jahre
nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von fiinfzehn
Vertragsstaaten oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der
Retifikations- oder Beitrittsurkunde durch den Vertragsstaat in Kraft, der diese
Formlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt der
frihereist.

Mit dem Inkrafttreten des revidierten Ubereinkommens wird die derzeit geltende
Fassung aufgehoben. Sie tritt auch in Bezug auf digenigen Staaten ausser Kraft,
welche die revidierte Fassung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ratifiziert haben.
Artikel 172 Absatz 4 revEPU sieht vor, dass die Staaten, welche die revidierte Fas-
sung des Ubereinkommens im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens nicht ratifiziert haben,
aus dem EPU ausscheiden. Ziel dieser Vorschrift ist es, die Einheitlichkeit des euro-
péischen Patenterteilungsverfahrens und der Patentierungsvoraussetzungen sicherzu-
stellen.

Die Revision trégt den technischen und rechtlichen Entwicklungen und den in mehr
as 20 Jahren praktischer Erfahrung gewonnen Erkenntnissen Rechnung und bringt
eine behutsame Modernisierung des européischen Patentsystems unter Wahrung der
bewahrten Grundlagen des materiellen Patentrechts und des Verfahrensrechts. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass die Européische Patentorganisation (EPO),
nicht zuletzt im Hinblick auf ihre bevorstehende Erweiterung auf 30 Mitgliedstaaten,
auch auf kunftige Herausforderungen flexibel reagieren kann. Der Bundesrat bean-
tragt daher dem Parlament, die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des
Ubereinkommens vom 5. Oktober 1973 iiber die Erteilung européischer Patente zu
genehmigen und den Bundesrat zu erméchtigen, diese zu ratifizieren. Weiter
beinhaltet diese Vorlage die fir die Ratifizierung der Revisionsakte erforderlichen
Anpassungen des Patentgesetzes (s. Ziff. 1.3.3 und 2.2.4.1).
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122 Ubereinkommen vom 17. Oktober 2000 tiber die
Anwendung des Artikels 65 EPU

Artikel 65 EPU erlaubt jedem Vertragsstaat, als Voraussetzung fiir den Eintritt der
Wirkung eines europiischen Patents eine Ubersetzung der europaischen Patent-
schriften in eine seiner Landessprachen zu verlangen. Gerade mit Blick auf die
zunehmende Einbindung in den Welthandel erweist sich dieser Vorbehalt von Uber-
setzungen as eine Unzulénglichkeit des europédischen Patentsystems. Artikel 65
EPU fihrt dazu, dass die Kosten fiir ein europsisches Patent gegenwértig drei bis
funf Mal hoéher sind als fiir ein amerikanisches oder japanisches Patent.

Die Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der EPO in Paris im Jahre 1999
beauftragte daher eine Arbeitsgruppe, einen Vorschlag fur ein fakultatives Zusatz-
abkommen zum EPU zu unterbreiten, dank dessen eine Senkung der durch die Uber-
setzung von Patentschriften bedingten Kosten fiir européische Patente um ca. 50%
erzielt werden konne. Auf diese Weise sollte Erfindern beziehungsweise Unterneh-
men der Zugang zum européischen Patentsystem erleichtert und das 6konomische
Umfeld fir Unternehmen in Europa verbessert werden.

In weniger als einem Jahr arbeitete die Arbeitsgruppe das Ubereinkommen Giber die
Anwendung des Artikels 65 EPU (Spracheniibereinkommen) aus, das an der zweiten
Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der EPO am 16. und 17. Oktober 2000 in
London zur Unterzeichnung aufgelegt wurde.

Die durch das Spracheniibereinkommen angestrebte Senkung der Kosten fiir euro-
péische Patente wird dadurch erreicht, dass die Unterzeichnerstaaten auf sémtliche
Ubersetzungserfordernisse eines in einer Amtssprache des Européischen Patentamts
(Deutsch, Franzésisch, Englisch) erteilten Patents verzichten, wenn eine der Amts-
sprachen des Européischen Patentamts zugleich auch eine nationale Amtssprache ist.
Vom Ubereinkommen ganzlich unberiihrt bleibt das Recht der Unterzeichnerstaaten,
den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Streitigkeiten zu verpflichten, auf
e gene Kosten Ubersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten Amts-
sprache einzureichen.

Fiir eine Einschrankung des Ubersetzungszwanges sprechen gute Griinde. Mit dem
geltenden Artikel 65 EPU wollte man urspriinglich sicherstellen, dass interessierte
Drittpersonen européische Patente in einer ihnen vertrauten Sprache einsehen kon-
nen. Die Praxis zeigt jedoch, dass sich die Betroffenen die gewiinschten Informatio-
nen Uber technisch geschulte Mitarbeiter oder externe Patentanwélte beschaffen.
Diese beherrschen nicht nur die Verfahrenssprachen, in der europédische Patent-
schriften verdffentlicht werden (Englisch, Franzosisch oder Deutsch), sondern ver-
meiden es, die oft mit Fehlern behafteten Ubersetzungen beizuziehen. Die grosse
Mehrheit der Ubersetzungen wird dementsprechend gar nie konsultiert. Ubersetzun-
gen sind folglich bloss von geringer praktischer Bedeutung, verursachen dem
Patentinhaber aber grosse Zusatzkosten. Die Ubersetzungskosten eines europaischen
Patents machen gemass einer Studie des EPA in den einzelnen Vertragsstaaten
durchschnittlich 39% der gesamten Patenterteilungskosten aus, d.h. EUR 11'500.—
(Stand 1.7.1999).

Das Sprachenubereinkommen tritt gemass Artikel 6 Absatz 1 am ersten Tag des

vierten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
von acht Vertragsstaaten des EPU einschliesslich der drei Staaten, in denen im Jahr
1999 die meisten européischen Patente wirksam wurden, in Kraft. Diese drel Staaten
sind Deutschland, das Vereinigte Kénigreich und Frankreich. Neben der Schweiz
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und Liechtenstein haben sieben weitere Vertragsstaaten des EPU das Ubereinkom-
men bereits an der Regierungskonferenz in London unterzeichnet und die Beitritts-
urkunden hinterlegt, so auch Deutschland und das Vereinigte Konigreich. Frankreich
hat das Sprachenibereinkommen am 29. Juni 2001 unterzeichnet und damit eine
wesentliche Voraussetzung fiir das Inkrafttreten des Ubereinkommens erfiillt.

Die Ausgestaltung des Spracheniibereinkommens als fakultatives Zusatziiberein-
kommen zum EPU ermdglicht es den Vertragsstaaten des EPU, den Zeitpunkt des
Beitritts entsprechend der innenpolitischen Willensbildung zu wéhlen. Fir die Ver-
tragsstaaten, die vorderhand nicht dem Spracheniibereinkommen beitreten, bietet
diese Vertragsausgestaltung die Moglichkeit, sich von der Effektivitét des Uberein-
kommens zu Uberzeugen.

Die Anwender befiirworten diese Vereinfachung der Ubersetzungserfordernisse mit
Nachdruck. Damit koénnen in erheblicher Weise Kosten im Rahmen der Anmeldung
von européischen Patenten eingespart werden, was zu einer Erhéhung der Attrakti-
vitét europdischer Patente und damit verbunden zu einer Stérkung des européischen
Patentsystems fihrt. Der Bundesrat beantragt daher dem Parlament, das Sprachen-
Ubereinkommen zu genehmigen und den Bundesrat zu erméchtigen, dieses zu ratifi-
zieren. Die fur die Ratifizierung des Sprachenibereinkommens erforderlichen
Anpassungen des Patentgesetz sind Bestandteil dieser Vorlage (s. ziff. 1.3.4 und
2241).

123 Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000

Der Patentrechtsvertrag (Patent Law Treaty, PLT) geht auf ein Vorhaben der
Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO) zurtick, den Patentschutz weltweit
umfassend zu harmonisieren. Ziel war der Abschluss eines Abkommens zur
Ergénzung der Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums (SR 0.232.04; nachstehend: PVU) betreffend Patente. Das
Ergénzungsabkommen scheiterte allerdings 1995 an uniiberwindbaren Divergenzen
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa. Noch im gleichen Jahr
einigte man sich darauf, die Harmonisierung des Patentrechts im Bereich der
Formalien nationaler und regionaler Patentanmeldungen voranzutreiben. Nach
funfjahrigen Vorarbeiten in Sachverstdndigenausschiissen fand vom 11. Mai bis zum
2. Juni 2000 eine diplomatische Konferenz unter der Beteiligung von 150 Staaten,
internationalen Organisationen und Interessenverbanden in Genf statt. Am 2. Juni
2000 wurde der PLT formlich verabschiedet und von 43 Landern — darunter die
Schweiz — unter Vorbehalt der Ratifizierung unterzeichnet.

Der PLT vereinheitlicht eine Reihe von national und regional sehr unterschiedlich
geregelten Formalitdten im Zusammenhang mit der Anmeldung und
Aufrechterhaltung eines Patents. Der Vertrag legt etwa die Voraussetzungen fir die
Zuerkennung des Anmeldedatums eines Patentgesuchs fest, regelt die formellen
Anforderungen an ein solches Gesuch, bestimmt die Handlungen, fur welche die
Bestellung eines Vertreters nicht vorgeschrieben werden darf, reduziert die
Ubersetzungslast und beugt dem Rechtsverlust als Folge einer versdumten Frist vor,
indem dem nationalen Gesetzgeber die Gewahrung bestimmter Rechtsbehelfe
vorgeschrieben wird. Der PLT stellt Maximalvorschriften auf. VVon diesen durfen die
Vertragsparteien abweichen, um Bestimmungen zu erlassen, die aus der Sicht der
Anmelder und Rechtsinhaber vorteilhafter sind as digjenigen des PLT und seiner
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Ausfuhrungsvorschriften (Art. 2 Abs. 1 PLT). Der PLT schafft somit kein weltweit
einheitliches Patentverfahrensrecht. Dennoch bringt er Verbesserungen fur
Anmelder und Patentinhaber: Er gewédhrleistet einen verfahrensrechtlichen
Mindeststandard und erleichtert den Zugang zum Patentschutz in einer Vielzahl von
Landern. Die administrativen Verfahren, an die der Patentschutz kniipft, werden
benutzerfreundlicher und effizienter gestaltet.

Angesichts der Einbindung der Schweiz in das internationale Patentsystem und der
Globalisierung der Mérkte, bei der dem Patent als Investitionssicherungsmittel und
Instrument zur Forderung der Innovation auf allen Gebieten der Technik eine
Schltisselfunktion zukommt, sind die genannten V erbesserungen fur den Schutz von
Erfindungen auf internationaler Ebene zu begriissen. Der Bundesrat beantragt daher
dem Parlament, den PLT sowie die Ausfiihrungsordnung zum PLT einschliesslich
der Gemeinsamen Erklérungen der diplomatischen Konferenz zu genehmigen und
den Bundesrat zu erméchtigen, diese zu ratifizieren. Der Bundesrat unterbreitet dem
Parlament mit dieser Vorlage ausserdem die fur die Ratifizierung dieses Vertrags
erforderlichen Anpassungen des Patentgesetzes.

13 Die wesentlichen Punkte der Revision
131 Revisionspunkteim Bereich der Biotechnologie

Zentraler Gegenstand der vorliegenden Revision bildet die Harmonisierung der
Bestimmungen der schweizerischen Patentgesetzgebung mit der Biotechnologie-
Richtlinie der Européischen Union (EU) entsprechend den in der Motion Leumann
formulierten Anliegen. Es ist aber hervorzuheben, dass mit der Angleichung an die
Biotechnologie-Richtlinie der Patentschutz fur biotechnologische Erfindungen nicht
erstmals in die schweizerische Rechtsordnung eingefiihrt wird. Wie dargelegt wurde
(Ziff. 1.1.3.2), ist bereits nach geltendem Patentgesetz anerkannt, dass technische
Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur patentierbar sind, wenn sie die
allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen erfillen. Die Revision klért indessen
Abgrenzungsfragen und verdeutlicht den Schutzumfang des Patentrechts.

Im Einzelnen werden die Grenzen der Patentierbarkeit im Sinne der Artikel 119 und
120 BV gesetzlich néher bestimmt (Art. 2 E-PatG), dies in Angleichung an die
Artikel 4 - 6 der Biotechnologie-Richtlinie. Dabei soll vor allem der geltende — und
weliterhin bestehende — generelle Vorbehalt der 6ffentlichen Ordnung und der guten
Sitten durch eine beispielhafte Auflistung der von der Patentierung ausgenommenen
Erfindungen spezifiziert werden. Bezliglich der Schutzwirkungen eines Patentes mit
Anspriichen auf biologisches Materia erfolgt eine Konkretisierung entsprechend der
Artikel 8 - 10 der Biotechnologie-Richtlinie. Namentlich wird gesetzlich klargestellt,
dass sich der Schutz eines Verfahrenspatentes nicht nur auf das mit Hilfe dieses
Verfahrens unmittelbar gewonnene biologische Materia erstreckt, sondern auch auf
das mit Hilfe weiterer biologischer Vermehrung aus diesem Material gewonnenen
Material. Auch wird das Erschdpfungsprinzip in Bezug auf vom Patentinhaber in
Verkehr gebrachtes biologisches Material einer gesetzlichen Regelung zugefiihrt.
Mit der Revision soll ausserdem ein Landwirteprivileg bezlglich der
Eigenverwertung von pflanzlichem Vermehrungsmaterial sowie von Tieren und
tierischem Vermehrungsmaterial entsprechend Artikel 11 der Biotechnologie-
Richtlinie eingefiihrt werden. Ein weiterer Revisionspunkt betrifft die Frage der
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Offenbarung von biotechnologischen Erfindungen sowie die Hinterlegung von
biologischem Material.

Im Weiteren setzt sich der vorliegende Bericht auch mit der Funktion der
Ethikkommissionen auseinander und zeigt Ansétze ihrer mdglichen Rolle im
Bereich des Patentrechts auf.

Von den vorstehenden, aus der Zielsetzung der Motion Leumann folgenden
Anderungen abgesehen, soll im Rahmen dieser Patentgesetzrevision die Zulassigkeit
der Benutzung zu Versuchszwecken im Patentgesetz ausdriicklich verankert werden.
Auch ohne ausdriickliche Vorschrift im schweizerischen Recht wird die Benutzung
der Erfindung zu Forschungs- beziehungsweise Versuchszwecken nach geltendem
Recht nicht vom Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers erfasst und stellt damit
keine unerlaubte Benutzung der patentierten Erfindung dar. Da die
Forschungsfreiheit auf dem Gebiet der Biotechnologie von besonderer Bedeutung
ist, soll diesheziiglich die Transparenz und damit die Rechtssicherheit durch eine
Gesetzesbestimmung verbessert werden.

132 Tragweite der Revision im Bereich der Biotechnologie

Die vorgeschlagenen Anderungen des Patentgesetzes entfalten auf Grund des
Territorialitatsprinzips nur in der Schweiz Rechtswirkung. In Bezug auf die Fragen,
unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Wirkungen biotechnologische
Erfindungen patentiert werden konnen, ist die Revision daher nur fur die in der
Schweiz  beantragten Patente massgebend. Mit der Verankerung des
Landwirteprivilegs im Patentgesetz kodnnen beispielsweise ausserhalb der
schweizerischen Landesgrenzen ansdssigen Landwirten keine Rechte eingerdumt
werden. Die aus grenziiberschreitender Sicht begrenzte Bedeutung der Revision des
schweizerischen Patentgesetztes zeigt sich auch anhand von Anmeldezahlen. So ist
die Schweiz beispielweise in Uber 3000 internationalen (meist européischen)
Anmeldungen oder Patenten betreffend Nukleinsiuresequenzen benannt. In der
Schweiz selbst sind indessen gerade 19 diesbeziigliche Anmeldungen eingereicht
worden. Nur schon unter dem Gesichtspunkt der begrenzten réumlichen Tragweite
der Revision erweisen sich Forderungen etwa in Bezug auf Erndhrungssicherheit,
die technische Entwicklung und den weltweiten Umweltschutz, die in der
offentlichen Diskussion im Zusammenhang mit der Patentierung biotechnol ogischer
Erfindungen im Allgemeinen sowie von Genen im Besonderen formuliert werden,
als nicht redlisierbar. Zudem wird deutlich, dass diese Diskussion nicht isoliert fiir
die Schweiz gefihrt werden kann, sondern unter Beriicksichtigung der
internationalen Verpflichtungen der Schweiz in den in Immaterial giiterrechtsfragen
zusténdigen internationalen Organisationen, d.h. in der EPO, der WTO und der
Weltorganisation fiir Geistiges Eigentum (WIPO), gefiihrt werden muss.
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133 Anpassung des Patentgesetzes an die Akte vom 29.
November 2000 zur Revision des Ubereinkommens
vom 5. Oktober 1973 Uiber die Erteilung europdischer
Patente

Die Mehrzahl der Anderungen des EPU durch die Revisionsakte zum Européisches
Patentibereinkommen vom 29. November 2000 betreffen formelle und technische
Gesichtspunkte des Ubereinkommen selbst sowie Aspekte des Verfahrens vor dem
EPA und erfordern daher keine Anpassung des Patentgesetzes oder héchstens eine
Berichtigung von Querverweisen (so in Art. 121 Bst. aund b PatG).

Aus Anlass der Revision von Artikel 87 Absatz 1 EPU und um Missverstandnissen
vorzubeugen wird Artikel 17 Absatz 1 PatG dahingehen klargestellt, dass auch
Anmeldungen in (oder mit Wirkung fir) ein Vertragsstaat der WTO Anspruch auf
Zuerkennung eines Prioritétsrechts geben.

Im Hinblick auf die Verankerung des Schutzes der zweiten medizinischen Indikation
(s. Art. 54 Abs. 5 revEPU) und auf die Einfilhrung eines Beschrankungs- und
Widerrufsverfahrens (s. Art. 105a — 105¢ revEPU) sind substantielle Anderungen
des Patentgesetzes erforderlich. Aufgrund der Anderung von Artikel 54 Absatz 5
revEPU erweist sich namlich eine entsprechende Ergénzung des Patentgesetzes als
angebracht (s. Art. ® E-PatG). Diese Anderung steht mit der bestehenden ein-
schl&g gen schweizerischen Praxis im Einklang. Im Zusammenhang mit der Einfih-
rung eines zentralen Beschrénkungs- und Widerrufsverfahrens mit retroaktiver Wir-
kung werden sodann zwei Artikel im Patentgesetz aufgenommen: Artikel 28a E-
PatG stellt klar, dass nachtraglichen Anderungen im Bestand des Patents Wirkung ex
tunc haben. Artikel 110a E-PatG halt fest, dass Anderungen im Bestand des européi-
schen Patents ebenfalls Wirkung in der Schweiz entfalten (s. Art. 110 PatG). Im
Ubrigen soll Absatz 2 von Artikel 24 PatG gestrichen werden, demnach die Ein-
schrénkung eines unabhangigen Patentanspruchs nach Artikel 24 Absatz 1 Buch-
stabe ¢ PatG vor dem Eidgendssischen Ingtitut fir Geistiges Eigentum (IGE; nach-
folgend: Institut) nur einmal mdglich und nach Ablauf von vier Jahren seit der
Patenterteilung ausgeschlossen ist.

134 Anpassung des Patentgesetzes an das Uber einkommen
Uber die Anwendung des Artikels 65 des EPU

Im Hinblick auf die Ratifizierung des Spracheniibereinkommens wird vorgeschla-
gen, die Artikel 112 bis 116 PatG zu streichen. Diese Artikel befassen sich mit
Ubersetzungen von européischen Patentanmeldungen und erteilten européischen
Patenten. Die Artikel 113 und 116 PatG sind unmittelbar als Folge der Verpflichtun-
gen aus dem Ubereinkommen aufzuheben. Damit werden die Artikel 114 und 115
PatG obsolet. Im Zuge dieser Anpassungen verliert auch Artikel 112 PatG seine Be-
rechtigung.

135 Anpassung des Patentgesetzes an den
Patentrechtsvertrag

Die Ratifizierung erfordert die Anpassung weniger Gesetzesvorschriften, namlich

Artikel 46 PatG betreffend die Weiterbehandlung, Artikel 56 PatG betreffend das

Anmeldedatum sowie Artikel 58 PatG, der die Anderung technischer Unterlagen
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regelt. Es wird aber eine weitergehende Uberarbeitung der Patentverordnung
erforderlich sein. Es kann diesbeziiglich auf die spéteren Ausfihrungen verwiesen
werden (s. Ziff. 2.2.4.2).

136 Weitere Revisionspunkte
136.1 Anpassungen an das Designgesetz

Am 5. Oktober 2001 haben die Réte in das Bundesgesetz (iber den Schutz von
Design (Designgesetz, DesG) gutgeheissen. Das Designgesetz wird unter Vorbehalt
des Referendums am 1. Juli 2002 in Kraft treten. Soweit darin auch Fragen eine
Regelung erfahren haben, die fur die anderen Immaterial gliterrechte von Bedeutung
sind, wird die vorliegende Revision zum Anlass genommen, eine Angleichung des
Patentgesetzes sowie des Bundesgesetz vom 28. August 1992 (iber den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11)
vorzunehmen. Von einer Anderung des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 (iber
das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; SR
231.1) wird demgegeniber abgesehen, da dieses Gesetz Gegenstand einer
eigenstandigen Revisionsvorlage bildet.

136.1.1 Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers

Ein wesentliches Anliegen des Entwurfes fir ein Designgesetz war die Regelung der

Aktivlegitimation der Lizenznehmer. Nach eingehenden Diskussionen entsprachen

die Réte diesem Anliegen mit der Zuerkennung einer selbstdndigen Klageberechti-

gung des ausschliesslichen Lizenznehmers fir Leistungsklagen (Art. 35 Abs. 4
DesG) sowie sinngemass bei vorsorglichen Massnahmen (Art. 38 Abs. 4 DesG). Die
Beschrénkung der Aktivlegitimation auf den ausschliesslichen Lizenznehmer

erfolgte angesichts der in den Beratungen gedusserten Bedenken, dass es bei einer

Klagebefugnis aller Lizenznehmer unter diesen zu einem Konflikt dartiber kommen

konnte, wer die Rechtsverletzung geltend machen kann.

Eine entsprechende Regelung dieser in einem immaterialgiterrechtlichen
Spezialerlass erstmals vorgesehenen Klagebefugnis des ausschliesslichen
Lizenznehmers wird nunmehr auch fur das Patent- und Markenschutzgesetz
vorgeschlagen (s. Ziff. 2.3.1.1 und 2.3.1.3).

1.36.1.2 Hilfeleistung in der Zollverwaltung

Im Unterschied zum Urheber- und Markenrecht sieht das Patentrecht derzeit keine
Hilfeleistungen der Zollverwatung vor. Von der Aufnahme diesbeziiglicher
Bestimmungen in das Patentrecht ssh man im Rahmen der Umsetzung des TRIPS-
Abkommens (siehe dazu die Botschaft vom 19. September 1994 Uber den fir die
Ratifizierung der GATT/WTO-Ubereinkommen [Uruguay-Runde] notwendigen
Rechtsanpassungen [GATT-Botschaft 2], BBl 1994 |V 950) im Wesentlichen aus
folgenden Griinden ab: Erstens deshalb, weil das Recht der Européischen Gemein-
schaften damals noch keine entsprechende Hilfeleistung vorsah. Die Verordnung
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(EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 19942 (ABI. EG Nr. L 341 vom 30.
Dezember 1994, S. 8), welche die Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1.
Dezember 19863 (ABI. EG Nr. L 357 vom 18. Dezember 1986, S. 1) abloste, wurde
erst mit der Verordnung (EG) Nr. 241/1999 des Rates vom 25. Januar 1999 (ABI.
EG Nr. L 27 vom 2. Februar 1999, S.1) in Bezug auf das Patentrecht ergénzt. Im
Unterschied zum Marken- und Urheberrecht bestand sodann fiir die Mitgliedstaaten
der WTO aufgrund von Artikel 51 Satz 2 TRIPS-Abkommen keine Verpflichtung,
zollbehordliche Massnahmen auf dem Gebiet des Patentrechts einzufthren.

Im Zuge der Ratifizierung des TRIPS-Abkommens wurde nur die Einfuhr as Be-
nitzungshandlung der patentierten Erfindung in Artikel 8 Absatz 2 PatG aufge-
nommen. Diese Ergénzung sollte es dem Patentinhaber erlauben, sich bereits bei der
Einfuhr patentrechtsverletzender Erzeugnisse, beispielsweise mittels vorsorglicher
Massnahmen, zur Wehr zu setzen. Damit wurde jedoch kein Instrumentarium
bereitgestellt, das in befriedigender Weise die Hilfeleistungen der Zollverwaltung
ersetzen konnte.

Wie in den Ubrigen Immaterialgiterrechtsgesetzen soll daher auch im Patentrecht in
einem neuen Abschnitt die Hilfeleistung der Zollverwaltung geregelt werden. Der
Vorschlag lehnt sich eng an die Artikel 46 ff. DesG an. Hervorzuheben ist Artikel
86a E-PatG, welche Bestimmung klarstellt, dass die Zollverwaltung verdéchtige
Sendungen auch ohne vorherigen Antrag des Rechtsinhabers zuriickbehalten kann.
Der Zollverwaltung soll aus dieser Bestimmung jedoch keine Verpflichtung erwach-
sen, nach widerrechtlich hergestellten Gegensténden zu forschen.

Im Zuge der Einfihrung der Hilfeleistung der Zollverwaltung im Bereich des

Patentrechts wird auch eine Angleichung der markenrechtlichen Vorschriften an die
Bestimmungen des Designgesetzes vorgeschlagen (s. Ziff. 2.3.1.3).

136.2 Die Innovationsfor derung

Geistiges Eigentum ist zu einem wichtigen Faktor wirtschaftlicher Prosperitét
geworden. Bei der Beurteilung der Innovationskraft und damit der Wettbewerbs-
fahi gkeit eines Landes spielen statistische Angaben Uber Schutzrechte, insbesondere
Uber die Patentaktivitét seiner Unternehmen, eine immer grdssere Rolle. Dement-
sprechend gehort die gezielte Forderung der Kreativitét, der Erfindertétigkeit und
der Inanspruchnahme von immaterial giterrechtlichem Schutz heute zum festen wirt-
schaftspolitischen Instrumentarium der meisten Industrielénder, aber auch vieler
Schwellenlander. Statt vieler sei as Beispiel das Grinbuch der Européischen Kom-
mission zur Innovation vom Dezember 1995 KOM(95) 688 endg.) genannt. Eine
konkrete Anwendung patentbezogener Innovationsforderung findet sich etwa in
Frankreich, wo das Institut National de la Propriété Intellectuelle ale zwei Jahre
Unternehmen auszeichnet, die mittels guter Schutzrechts-Strategien innovative
Leistungen valorisiert haben. Ahnliche Auszeichnungen werden in einer ganzen
Reihe von europédischen Landern vergeben und auf die verschiedensten Arten zur

2 Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 {iber Massnahmen zum
Verbot der Uberftihrung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Verviel-
féltigungsstiicke oder Nachbll ungen in den zollrechtlich frelen Verkehr oder in ein
Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr.

3 Verordnung éEVVG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986 Uber Massnahmen
zum Verbot der Uberfiihrung nachgeashmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr.
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Erzidung einer Breitenwirkung genutzt. Interessant sind auch die unterschied-
lichsten Ansétze im Bereiche des Erziehungs- und Bildungswesens. Schweden etwa
hat sich landesweit in die Klassenzimmer der Grundschulen gewagt, das australische
Patentamt bietet den Lehrkréften das gesamte Unterrichtspaket fir Kreativitéts-
wochen an und viele Amter haben spezielle Homepages fiir Kinder und Jugendliche
aufgebaut. Am weitesten gehen im Moment diesbeziiglich die Danen, deren Patent-
und M akenamt sich deutlich als Innovationsforderer der Nation profiliert.

Das Ingtitut informiert schon heute aufgrund von Artikel 2 Absatz 1 des
Bundesgesetzes vom 24. Méarz 1995* tiber Statut und Aufgaben des Eidgendssischen
Ingtituts fir Geistiges Eigentum (IGEG) — ndmlich nach Buchstabe b in seiner
Eigenschaft als Vollzugshehdrde und nach Buchstabe g im Rahmen seiner freien
Dienstleistungen — Uber die immaterialgiiterrechtlichen Schutzsysteme. Fur eigent-
liche Innovationsforderung fehlt ihm jedoch eine klare gesetzliche Grundlage. Eine
solche ist aber erforderlich, wenn zur Finanzierung entsprechender Massnahmen
Gebihreneinnahmen herangezogen werden sollen. Zwar ist es eine Eigenart der
Gebuhren fur immaterialglterrechtliche Schutztitel, dass sie nicht durchwegs an eine
bestimmte Amtshandlung gekniipft sind. Gerade im Patentbereich ist das Gegenteil
der Fall: Das Schutzrechtssystem wird insgesamt zum weit Uberwiegenden Teil
durch Jahresgebiihren finanziert, wahrend etwa die Prifungsgebiihren die Kosten
der Prifung bei weitem nicht decken. Die meisten Lénder gehen bei dieser Umlage-
rung deutlich weiter as die Schweiz, indem sie stark progressive Jahresgebihren
haben, wahrend das Institut fir jedes Jahr gleichbleibende Gebihren einnimmt.
Auch im Markenbereich gibt es eine solche Umlagerung; allerdings nicht im
gldchen Ausmasse. Die Verléangerungsgebihr ist hier gleich hoch wie die Hinter-
legungsgebiihr, obwohl bei der Schutzverlangerung keine erneute Priifung erfolgt.
Aber insgesamt dirfen die Gebilhreneinnahmen nur zur Finanzierung der gesetz-
lichen Aufgaben des I nstituts verwendet werden.

Es wird nun im Zusammenhang mit der Anderung des Patentgesetzes vorgeschl a
gen, die Innovationsférderung in die Aufzahlung dieser Aufgaben des Instituts auf-
zunehmen (Art. 2 Abs. 1 Bst. b E-IGEG). Allerdings mit einer Begrenzung auf
Innovationen, die immaterialguterrechtlich schiitzbar sind, die also Gegenstand eines
Schutztitels — in der Regel eines Patentes — werden kénnen. Damit wird der Konnex
zum Geistigen Eigentum gewahrt und eine Fiskalisierung der Gebuhren vermieden.
Rechtssystematisch gehort eine solche gesetzliche Grundlage ins IGEG, auch wenn
sie primér den Patentbereich betrifft. Sie soll dem Institut Massnahmen erlauben, die
geeignet sind, insbesondere die Patentaktivitét in der Schweiz zu verstérken. Solche
Massnahmen koénnen in einem frihen Stadium einsetzen, vielleicht schon Jugend-
liche a's Zielgruppe mit hohem Kreativitdtspotenzial erfassen, und sich bis hin zur
konkreten Forderung der Erfindertétigkeit erstrecken. Die Fordermassnahmen
schliessen demgegeniiber die Ausrichtung von Subventionen oder die Speisung
eines Fonds zur Ausrichtung von Fordergelder nicht mit ein, sondern beschrénken
sich auf Eigenleistungen des Instituts. Eine Fiskalisierung ist auch unter diesem
Gesichtspunkt nicht gegeben.

Schon der Vergleich mit dem Ausland legt die Redisierung dieses Vorschlages
nahe. Durch Patentgebiihren (die ja grosstenteils jeweils aus dem Ausland stammen)
finanzierte Innovationsférderung ist weit verbreitet. So weisen die jingsten Vor-
schlége der Européischen Kommission fur ein Gemeinschaftspatent den nationalen
Patentdmtern dafur innerhalb des kiinftigen européischen Patentsystems die fuh-

4 SR 172.010.31
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rende Rolle zu und sehen vor, dass ihnen zu diesem Zwecke ein Anteil an den
Jahresgebiihren flir Gemeinschaftspatente zugewiesen wird. Dementsprechend sollte
die Schweiz auf diese Mdglichkeit nicht verzichten.

Eine Erhdhung der Gebiihren wegen der vorgeschlagenen Massnahme ist nicht zu
befurchten. Die Patent-Jahresgebiihren wurden seit 1996 schon zwei Mal markant
gesenkt, letztmals auf Beginn 2000 um rund 20%. Mittelfristig dirften aus heutiger
Sicht bei gutem Verlauf der Ertellung européischer Patente mit Benennung der
Schweiz weitere Senkungen moglich sein. Mindestens ein Teil dieses Potentials
sollte aber der Innovationsforderung in unserem Lande zugute kommen.

1.3.6.3 Anpassung des Patentgesetzes an den PCT

Die Versammlung der Mitgliedstaaten des Verbands fur die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens stimmte an ihrer 30. Sitzung vom 24.
September bis 3. Oktober 2001 einer Anderung des Artikels 22 des Vertrags vom
19. Juni 1970 Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patent-
wesens (PCT; SR 0.232.141.1) in einem vereinfachten Revisionsverfahren zu.
Geméss Artikel 22 Absatz 1 PCT muss ein Anmelder vor Ablauf einer Frist von 20
Monaten seit dem Prioritétsdatum gegeniiber den Bestimmungsamtern eine Reihe
von Handlungen vornehmen, um sicherzustellen, dass die internationale Anmeldung
von diesen Bestimmungsamtern weiterbehandelt wird. Die Frist wurde nunmehr auf
30 Monate verlangert und damit an die Frist von Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a
PCT angeglichen, welche Bestimmung nur zur Anwendung kommt, wenn der
Anmelder eine vorlaufige internationale Priifung verlangt hat.

Ziel dieser Anderung ist es, die Arbeitslast der internationalen Behdrden zu reduzie-
ren und damit die Funktionsféhigkeit des internationalen Anmeldesystems ange-
sichts der wachsenden Anmeldezahlen zumindest kurzfristig sicherzustellen. Es hat
sich ndmlich gezeigt, dass viele Anmelder eine internationale vorlaufige Prifung nur
deshalb beantragten, um in den Genuss der langeren Frist nach Artikel 39 PCT zu
gelangen. Dies verursachte den mit der Erstellung des internationalen vorléaufigen
Prifungsberichts beauftragten Behdrden einen zusétzlichen Arbeitsaufwand,
obschon am Priifungsbericht letztlich kein Interesse bestand. Aufgrund der Anglei-
chung der Frist von Artikel 22 PCT an digjenige von Artikel 39 PCT ist zu erwarten,
dass eine erhebliche Zahl der Anmelder auf eine internationale vorléufige Prifung
verzichten wird, was zu einer Reduktion der Arbeitslast der mit der internationalen
vorléufigen Prifung beauftragten Behdrden fuhren wird. Es wird deshalb vorge-
schlagen, die erforderlichen Anderungen des Patentgesetzes vorzunehmen (s. Ziff.
2.3.3). Bis zum Inkrafttreten dieser Anderung wird die Schweiz die Anwendung des
geltenden Rechts vorbehalten.

Im Zuge dieser Anpassung sollen auch die erforderlichen Anderungen der Patent-
verordnung vorgenommen werden, die es erlauben, den Vorbehalt zu den von der
Versammlung der Mitgliedstaaten des Verbands fur die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens an deren 28. Sitzung vom 13. bis 17. Mé&rz
2000 beschlossenen Anderungen der Ausfiihrungsordnung vom 19. Juni 1970 zum
Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
(SR 0.232.141.11) zuriickzuziehen. Den Kernpunkt dieser Anderungen bildet die
Maoglichkeit der Patentbewerber, bereits im Zeitpunkt der Einreichung einer interna-
tionalen Anmeldung eine Reihe nationaler Erfordernisse hinsichtlich Form und
Inhalt einer Anmeldung zu erfiillen, die geméss Artikel 27 PCT in Verbindung mit
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Regel 51bis.1 zuléssig sind. Der Patentbewerber braucht folglich nicht erst beim
Eintritt in die nationale Phase die nach nationalem Recht verlangten Unterlagen ein-
zureichen, sondern kann diesen Erfordernissen mittels standardisierter Erkl&rungen
in der internationalen Anmeldung gendigen.

1364 Sonstiges

Es wurde die Gelegenheit der vorliegenden Revision genutzt, um einige Anpassun-
gen ohne materiellrechtliche Folgen vorzunehmen. Betroffen sind die Artikel 26, 28,
46a Absatz 4 Buchstaben e und g, 140h Absétze 2 und 3 sowie 142 bis 144 PatG.
Daruiber hinaus wird — wie fir das EPU vorgesehen — der Ausdruck ,, Patentfahig-
keit* durch ,Patentierbarkeit” ersetzt. Es hat sich namlich gezeigt, dass eine Unter-
scheidung zwischen diesen Begriffen nicht konsequent durchgefihrt werden kann.

2 Besonderer Teil
21 Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen
211 Begriffsbestimmungen

Im revidierten Gesetz bedeutet

- ~biologisches Material“ ein Material, das genetische Informationen enthélt
und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reprodu-
ziert werden kann;

- »ihrem Wesen nach biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen und
Tieren" ein Zichtungsverfahren, das seinem Wesen nach zur Biologie, d.h.
zum natiirlichen Wachsen und Fortpflanzen des L ebewesens gehért;

- »Mmikrobiologisches Verfahren jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches
Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgefuhrt
oder mikrobiologisches M aterial hervorgebracht wird.

Mit diesen Definitionen kommt diesen Begriffen im revidierten Gesetz der gleiche
Sinn zu wie in der Biotechnologie-Richtlinie.

212 Erléuterung der einzelnen Bestimmungen
2121 Ausschliisse von der Patentierung (Art. 2 E-PatG)

Artikel 2 E-PatG regelt die Ausschliisse von der Patentierung. Diese Bestimmung
basiert — mit einer Rethe von Prézisierungen — auf den geltenden Artikeln 1a und 2
PatG. Artikel 1a PatG findet sich neu in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a E-PatG,
wéhrend Artikel 2 Buchstabe a PatG in Artikel 2 Absatz 1 E-PatG und Artikel 2
Buchstabe b PatG in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b E-PatG Eingang finden.
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21211 Verstoss gegen die offentliche Ordnung und die guten
Sitten (Art. 2 Abs. 1 E-PatG)

212111 Die einzelnen Anderungen

Artikel 2 Absatz 1 E-PatG schliesst Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung
gegen die offentliche Ordnung und die guten Sitten verstossen wirde, von der
Patentierung aus. Diese Vorschrift stimmt inhaltlich mit Artikel 2 Buchstabe a PatG
Uberein, trégt aber der Motion Leumann Rechnung, indem sie die geltende Bestim-
mung entsprechend Artikel 6 der Biotechnologie-Richtlinie beispielhaft konkreti-
siert. Es gilt zu beachten, dass dieser Katalog nicht abschliessend ist. In der Tat wére
eine luckenlose Bestandesaufnahme aller Erfindungen, die unter diesen Patentaus-
schlussgrund fallen kénnen, nicht méglich, well die kinftige Entwicklung auf dem
Gebiet der Technik nicht antizipiert werden kann; dies gilt auch fur den dynami-
schen Bereich der Biotechnologie. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verwe-
sen, dass ein Verstoss gegen die 6ffentliche Ordnung nicht allein aus der Tatsache
hergeleitet werden kann, dass die Verwertung der Erfindung gegen Gesetzes- oder
Verwaltungsvorschriften verstosst. Der Begriff der offentlichen Ordnung umfasst
nur die tragenden Grundsétze der Rechtsordnung (vgl. Ziff. 1.1.3.2.3.1). Auf eine
Aufnahme der entsprechenden Prézisierung des Artikel 6 Absatz 1 der Biotechnolo-
gie-Richtlinie kann daher verzichtet werden, ohne dass in materiellrechtlicher Hin-
sicht ein Unterschied zur Biotechnologie-Richtlinie resultiert.

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis d E-PatG nennen vier Kategorien von Erfindun-
gen, deren Verwertung einen Verstoss gegen die offentliche Ordnung und die guten
Sitten darstellt. Diese vier Kategorien entsprechen den Buchstaben a bis d von Arti-
kel 6 Absatz 2 der Biotechnologie-Richtlinie.

Aufgrund von Buchstabe a von Artikel 2 Absatz 1 E-PatG sollen Verfahren zum
Klonen von Menschen von der Patentierung ausgeschlossen sein. Dieser Aus-
schlussgrund entspricht Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der Biotechnologie-Richt-
linie. Er steht ausserdem im Einklang mit Artikel 1 des Zusatzprotokolls der unter
der Schirmherrschaft des Europarates am 4. April 1997 abgeschlossenen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und der Wiirde menschlicher Lebewesen in Bezug
auf die Anwendung der Biologie und Medizin (Konvention Ulber Menschenrechte
und Biomedizin; nachfolgend: Bioethikkonvention), welcher das Klonen von Men-
schen untersagt. Als Verfahren zum Klonen von Menschen ist jedes Verfahren anzu-
sehen, das darauf abzi€elt, einen Mensch zu schaffen, der im Zellkern die gleiche
Erbinformation wie ein anderer Iebender oder verstorbener Mensch besitzt. Einge-
schlossen sind auch die Verfahren zur Embryonenspaltung.

Buchstabe b von Artikel 2 Absatz 1 E-PatG sieht vor, dass auch Verfahren zur Vea-
anderung der in der Keimbahn enthaltenen genetischen Identitét des Menschen von
der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Darunter fallt namentlich die Keim-
bahntherapie. Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Behandlung von Krank-
heiten durch Eingriffe in die Erbsubstanz von Keimbahn- oder Keimzellen. Defekte
Erbsubstanz, die sich in einer Krankheit (z.B. Bluterkrankheit) dussert, wird durch
Erbgut ersetzt, das diesen Defekt nicht aufweist. Die Keimbahntherapie ist in der
Schweiz verfassungsrechtlich untersagt (Art. 119 BV). Die Intervention zur Behe-
bung eines Erbdefekts kann aber auch in anderen Zellen des Organismus erfolgen,
indem dort die DNA modifiziert wird. Die verénderte DNA wird in diesem Fall
nicht weitervererbt (sog. somatische Gentherapie). Solche Eingriffe sind durch die
Verfassung nicht verboten und auch nicht von der Patentierung ausgeschlossen.
Vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b E-PatG (s. Ziff. 2.1.2.1.4). Auch
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nach der Bioethikkonvention sind Eingriffe in das menschliche Genom unter der
Voraussetzung gestattet, dass sie keine Verénderungen des Genoms der Nachkom-
men der betroffenen Person zur Folge haben.

Gemass Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe ¢ E-PatG ist die Verwendung menschlicher
Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken dem Patentschutz nicht
zuganglich. Im Begriff des Embryo ist nicht nur der werdende Mensch in der Ent-
stehungsphase vom Moment der Befruchtung der Eizelle bis zur 7. Woche nach
diesem Zeitpunkt, sondern alle Stadien der Entwicklung einer befruchteten mensch-
lichen Eizelle eingeschlossen. Gleich wie bei der Biotechnologie-Richtlinie (Er-
wégungsgrund 42), gilt der Ausschlussgrund nicht fur Erfindungen, die therapeuti-
sche oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu
dessen Nutzen angewandt werden.

Schliesslich bestimmt Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d E-PatG, dass Verfahren zur
Verénderung der genetischen Identitét von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser
Tiere zu verursachen und keinen wesentlichen Nutzen fir Mensch oder Tier haben,
sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere von der Patentierung ausge-
schlossen sind. Diese Bestimmung konkretisiert insoweit das, was in Auslegung des
geltenden Artikel 2 Buchstabe a PatG schon bisher galt. So hielt der Bundesrat in
seiner Haltung vom 23. Juni 1993 fest, dass aufgrund einer Guterabwagung Erfin-
dungen wegen Verstosses gegen den ordre public und die guten Sitten von der
Patentierung ausgeschlossen seien, deren Verwertung einem Lebewesen Schmerz,
Leiden oder Schaden zufiigen wirde, die nicht als notwendige Voraussetzung zur
Linderung des Leidens von anderen Tieren oder von Menschen gerechtfertigt wer-
den konnten, oder unweigerlich zu ernsten Schaden fiir Mensch und Umwelt fiihren
wirden (Biotechnologie-Bericht EJPD, 35 und 43). Der vorgeschlagene Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe d E-PatG deckt sich inhaltlich mit Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe
d der Biotechnologie-Richtlinie, ist aber sprachlich einfacher gefasst. Der Anwen-
dung dieser Vorschrift ist im Rahmen der Patentprifung allerdings Grenzen gesetzt:
Die Verwendungsmdglichkeiten einer Erfindung lassen sich im Zeitpunkt der
Patenterteilung nicht abschliessend beurteilen. Eine Erfindung l&sst sich oft fir sinn-
volle oder verwerfliche Ziele gebrauchen. Auch wenn eine von vielen denkbaren
Anwendungen gegen Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d E-PatG verstossen wirde,
kénnte der Patentschutz nicht schlechthin verweigert werden. Insbesondere ist bei
der Priifung von Patentgesuchen dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Patent-
erteilung keine Billigung einer Erfindung bedeutet und auch keine Erlaubnis zu ihrer
Benutzung beinhaltet. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung in
einer bestimmten Weise benutzt werden kann, bestimmen andere Gesetze, wie etwa
das Gentechnikgesetz. Es kann daher nicht Aufgabe des Instituts sein, bei jeder
Anmeldung zu tberprifen in welchem Umfang sie benutzt werden darf.

Die gesetzlich zu verankernden Konkretisierungen des Ausschlussgrundes der
offentlichen Ordnung und guten Sitten hindern die Rechtsanwendungsbehdrden
nicht, in Auslegung und Anwendung des allgemeinen Grundsatzes von Artikel 2
Absatz 1 E-PatG im Einzelfall weiteren Erfindungen den Patentschutz zu verwei-
gern. Zu denken ist an Verfahren, deren Verwertung gegen die Menschenwiirde oder
die personliche Freiheit des Menschen verstdsst, in ungerechtfertigter Weise in die
Wiirde der Kreatur eingreift oder die Umwelt einschliesslich der biologischen Viel-
falt ernsthaft gefahrdet (vgl. Ziff. 1.1.3.2.3.1).



212112 Ethikkommissionen

Die Motion Leumann fordert den Bundesrat auf, in Fortfiihrung des Gedankens von
Artikel 7 der Biotechnologie-Richtlinie die beratende Funktion der vom Bundesrat
mit Beschluss vom 27. April 1998 eingesetzten Eidgendssischen Ethikkommission
fur die Gentechnik im ausserhumanen Bereich (EKAH) zu regeln.

Die EKAH berét den Bundesrat und die nachgeordneten Dienststellen bei der Vor-
bereitung von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen im Bereich der ausse-
humanen Bio- und Gentechnologie. Sie kann zudem von sich aus Vorschlége fur die
kiinftige Rechtsetzung unterbreiten. In Bezug auf die Anwendung des Patentgesetzes
gibt das Mandat des Bundesrates dieser Fachkommission die Mdéglichkeit, sich im
ausserhumanen Bereich in exemplarischen Féllen zu ethischen Aspekten zu dussern.
Wie die in Artikel 7 Biotechnologie-Richtlinie erwdhnte européische Gruppe fur
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der européischen
Kommission soll sich also die Ethikkommission mit der Bewertung der Biotechno-
logie anhand grundlegender ethischer Prinzipien befassen. Die Beantwortung der
Frage, ob die Patentierbarkeit der im Einzelfall in Frage stehenden Erfindung zu
bejahen ist oder nicht, bleibt indessen auch in Zukunft der zustéandigen Behorde
beziehungsweise im Streitfall letztlich den Gerichten vorbehalten; Behdrden wie
Gerichte sind also nicht an die Gutachten der EKAH gebunden.

Der Kompetenzbereich der EKAH sowie ihr Verhdltnis zu den behérdlichen und
richterlichen Ingtitutionen im Bereich des Patentrechts ergeben sich ohne weiteres
aus Artikel 18 des Entwurfs fir ein Gentechnikgesetz (dieser ersetzt Artikel 29i des
Entwurfs fur eine Revision des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 Uber den
Umweltschutz, Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01); es ist deshalb nicht nétig,
die Aufgaben der Kommission auch im Patentgesetz zu regeln.

Entsprechende Uberlegungen sind auch in Bezug auf die vom Bundesrat gestiitzt auf
Artikel 28 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1998 Uber die medizinisch
unterstitzte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FmedG; SR 814.90)
eingesetzte Nationale Ethikkommission fir Humanmedizin (NEK) anzustellen.
Aufgaben und Stellung der NEK ergeben sich auch hier aus dem Gesetz, namlich
aus Artikel 28 FMedG.

21212 Der menschliche Kérper (Art. 2 Abs. 2 E-PatG)

Artikel 2 Absatz 2 E-PatG bestimmt, dass der menschliche Kérper as solcher in den
einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung von der Patentierung ausge-
schlossen ist. Damit wird festgeschrieben, was in Auslegung des geltenden Artikel 2
Buchstabe a PatG schon bisher galt. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden wird
klargestellt, dass ein isolierter Bestandteil des menschlichen Korpers oder ein auf
andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschliess-
lich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, eine patentierbare Erfindung sein
kann. Vorausgesetzt ist, dass die Kriterien fir die Patentierung (Art. 1 PatG) erfiillt
sind. Vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 1 E-PatG. Auch in dieser Hinsicht ent-
spricht die Vorlage der geltenden Rechtspraxis; Artikel 2 Absatz 2 E-PatG deckt
sich inhaltlich ausserdem mit Artikel 5 der Biotechnologie-Richtlinie. Die Zu-
weisung in einem eigenen Absatz beriicksichtigt Uberschneidungen zwischen dem
Vorbehalt des ordre public und der Umschreibung patentféhiger Erfindungen und
unterstreicht die Tragweite dieses Patentierungsausschl usses.
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2.1.2.13 Pflanzensorten und Tierrassen und ihrem Wesen nach
biologische Verfahren (Art. 2 Abs. 3 Bst. a E-PatG)

Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a E-PatG schliesst, wie Artikel la PatG (vgl. Ziff.
1.1.3.2.3.2), Pflanzensorten, Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren
von der Patentierung aus. Anstelle des Begriffs der Tierart wird in Angleichung an
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Biotechnologie-Richtlinie sowie an die englisch-
und franzosischsprachige Fassung von Artikel 53 Buchstabe b EPU der Begriff der
Tierrasse verwendet; dieser bezeichnet eine Tiermehrheit, die taxonomisch eine
Sufe tiefer liegt as eine Tierart. Damit stehen neu die von der Patentierung aus-
genommenen Pflanzen- und Tiermehrheiten begrifflich sinnvollerweise auf der
taxonomisch gleichen Ebene. Eine Anderung zur bisherigen Rechtslage ist damit
nicht bezweckt. Die im Bereich der biologischen Verfahren neu gewahlte Formulie-
rung ,ihrem Wesen nach* hat keine Anderung des Sinnes zur Folge, entspricht der
Wirklichkeit aber besser (vgl. Definition unter Ziff. 2.1.1).

An der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Patentierungsausschluss von Pflan-
zensorten (BGE 121 Il 125, 133; vgl. ziff. 1.1.3.2.3.2) will die vorliegende
Revision nichts andern. Neue Pflanzensorten sollen folglich auch in Zukunft nicht
patertiert werden kénnen, sondern unter das Sortenschutzgesetz fallen. Diese Uber-
legungen gelten sinngeméss auch fir die Patentierbarkeit von Tierrassen.

Erfindungen, die Pflanzen oder Tiere zum Gegenstand haben, sind jedoch unge-
achtet von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a E-PatG patentierbar, wenn die Anwen-
dung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse
beschrénkt ist (vgl. BBI 1989 111 249; Biotechnologie-Bericht EJPD, 19 f.; Entscheid
der Grossen Beschwerdekammer des Européischen Patentamts vom 20. Dezember
1999 in Sachen Transgene Pflanze/Novartis Il, Rs. G 01/98; s. zZiff. 1.1.3.2.3.2).
Dieser Ansatz liegt auch der Biotechnologie-Richtlinie (Art. 4 Abs. 2 und Er-
wégungsgrinde 29 bis 32) zugrunde. Soweit Verfahren zur Zichtung von Pflanzen
und Tieren in Frage stehen, bleibt es bei der bisherigen Rechtslage: Technische —
inshesondere bio- und gentechnol ogische — Ziichtungsverfahren sind patentrechtlich
schutzfghig, wobei sich der patentrechtliche Schutz auch auf die unmittelbaren
Erzeugnisse solcher Verfahren erstreckt (BGE 121 111 125, 131 ff.). Ausgeschlossen
sind Ziichtungsverfahren, die auf biologischen Methoden wie Kreuzung und Selek-
tion beruhen, sowie die entsprechenden Zuchtergebnisse. Letztere unterstehen dem
Sortenschutzgesetz, welches gegenwartig ebenfalls revidiert wird.

21214 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik
(Art. 2 Abs. 3Bst. b E-PatG)

Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b der Vorlage ist im Vergleich zu Artikel 2 Buchstabe
b des geltenden Patentgesetzes inhaltlich vollkommen unveréndert belassen worden.
Es kann daher vollumfénglich auf die Ausfiihrungen zur geltenden Rechtslage ver-
wiesen werden (s. Ziff. 1.1.3.2.3.3).
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2122 Wirkung des Patentes (Art. 9 bis 10a E-PatG)
21221 Schutz aus Verfahrenspatenten (Art. 9 E-PatG)

Artikel 8 Absatz 1 PatG zufolge verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht,
waéhrend der Patentlaufzeit anderen die Benitzung der durch das Patent geschitzten
Erfindung fur gewerbliche Zwecke zu untersagen. Gemass Artikel 8 Absatz 2 PatG
gilt als dem Patentinhaber vorbehaltene Benutzung auch die Ausfiihrung der Erfin-
dung. Erfasst wird im Wesentlichen die Herstellung des patentierten Erzeugnisses
und der Einsatz des patentierten Verfahrens.

In Bezug auf die Reichweite des Schutzes ist zwischen Erzeugnis- und
Verfahrenspatenten zu unterscheiden. Erzeugnispatente verleihen dem beanspruch-
ten Erzeugnis Schutz, unbesehen davon, ob es nach dem in den Patentunterlagen
beschriebenen Verfahren hergestellt wird oder nicht. Der bei der Produktion eines
pateentierten Erzeugnisses befolgte Weg ist mithin irrelevant. Handelt es sich beim
geschitzten Erzeugnis um biologisches Material, so erstreckt sich der Schutz auf
biologisches Material, das mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist, unbesehen
davon, auf welche Art und in welcher Form es gewonnen wird. Bei Verfahrens-
paterten ist Schutzgegenstand ein Verfahren und kraft ausdriicklicher gesetzlicher
Vorschrift (Art. 8 Abs. 3 PatG) auch die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens
(sog. derivierter Stoffschutz). Ein Produkt ist ein unmittelbares Erzeugnis eines Ver-
fahrens, wenn es durch dieses Verfahren seine wesentlichen Merkmale erhalten hat
(BGE 701 194, 202 f.). Artikel 8 Absatz 2 PatG wird unverdndert in Artikel 9 Satz 1
E-PatG Ubernommen und durch eine Regelung betreffend biologisches Material
erganzt.

Biologisches Material weist im Vergleich zu lebloser Materie die Besonderheit auf,
dass ihm die Vermehrung inhérent ist. Wirde der Patentschutz fir biologisches
Material, das nach einem patentierten Verfahren hergestellt wurde, bei der ersten
Generation, also noch vor Einsetzen eines daran anschliessenden Vermehrungs-
vorgangs enden, wirde der Schutz aus dem Verfahrenspatent entschieden verkirzt
und wirtschaftlich weitgehend ausgehohlt: Der Kéufer solchen Materials konnte
dieses vermehren und die Ergebnisse dieser Vermehrung weiter veraussern. Mit dem
Verkauf der Folgegenerationen wirde er den Patentinhaber konkurrenzieren, ohne
wie dieser Forschungs- und Entwicklungskosten tragen zu missen. Deshalb soll in
Artikel 9 Satz 2 E-PatG festgelegt werden, dass sich die Wirkung des Patents auf
Erzeugnisse erstreckt, die durch Vermehrung des nach dem patentierten Verfahren
hergestellten biologischen Materials gewonnen werden und mit denselben
Eigenschaften ausgestattet sind. Der Patentschutz erfasst mit anderen Worten auch
die Folgegenerationen, solange die nach dem patentierten Verfahren
hervorgebrachten Eigenschaften noch vorhanden sind. Der Ausdruck ,,Vermehrung®

schliesst sowohl die Vermehrung durch Replikation (Klonen) as auch digienige
Vermehrung mit ein, welche zu einer Zelldifferenzierung fihrt. Der Schutz wird bel
Vorliegen einer oder beider Vermehrungsarten gewdhrt, in letzterem Fall unab-
héngig von deren Reihenfolge. Allerdings darf die Vermehrung bei der Herstellung
der Folgeerzeugnisse nicht eine untergeordnete Rolle spielen; sie muss vielmehr
massgeblich, wenn auch nicht ausschliesslich, an der Entstehung dieser Erzeugnisse
beteiligt sein. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der Schutz eines
Verfahrenspatentes nicht zum (derivierten) Schutz von Erzeugnissen fuhren kann,
die geméss Artikel 2 Absatz 1 E-PatG wegen Verstosses gegen die offentliche
Ordnung oder die guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossen sind (BGE 121
11 125, 131 f.). Wie das Bundesgericht in Bezug auf Artikel 2 Buchstabe a PatG
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festgehalten hat, schliesst diese Bestimmung, die dem Artikel 2 Absatz 1 E-PatG
entspricht, nicht bloss Erzeugnisse, sondern ebenso Verfahren von der Patentierung
aus, wenn deren Verwertung gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstossen wirde (BGE 121 11 125, 132). Widerspricht die Verwendung eines
Endprodukts daher der 6ffentlichen Ordnung oder den guten Sitten, so ist auch das
zu seiner Herstellung verwendete Verfahren nicht patentierbar (BGE 121 111 125,
132). Artikel 2 Absatz 1 E-PatG bleibt daher immer — nattrlich nicht nur bei Erfin-
dungen, die biologisches Material betreffen — vorbehdten.

Mit Artikel 9 E-PatG wird eine Ubereinstimmung mit Artikel 8 der Biotechnologie-
Richtlinie herbeigefiihrt. Die Aufnahme einer Bestimmung entsprechend Artikel 8
Absatz 1 der Biotechnologie-Richtlinie ertibrigt sich angesichts der Tatsache, dass
das geltende schweizerische Recht Erzeugnispatenten bereits in entsprechendem
Umfang Schutz bietet.

21222 Fortwirkung des Schutzes fiir biologisch
reproduzierbares Material (Art. 10 E-PatG)

Dem neuen Artikel 10 E-PatG zufolge erstreckt sich der Schutz, der durch ein Patent
fur ein Erzeugnis erteilt wird, das aus einer genetischen Information besteht oder sie
enthdlt, auf jedes Material, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die
genetische Information enthalten ist und ihre Funktion erfiillt. Zur Sicherung eines
effektiven Patentschutzes wird dadurch festgelegt, dass der Patentschutz nicht
entfélt, wenn sich die Merkmale der Erfindung in einem anderen biologischen
Material ausdriicken. Gelangt etwa die durch ein gentechnisches Verfahren erzielte
Resistenz einer Pflanze durch Kreuzung in eine andere Pflanzensorte, so erstreckt
sich der Patentschutz auch auf diese abgeleitete Sorte. Vorbehalten bleibt Artikel 2
Absatz 1 E-PatG.

Mit dieser Anpassung des Patentgesetzes wird eine Ubereinstimmung mit Artikel 9
der Biotechnologie-Richtlinie erreicht.

21223 Forschungsprivileg (Art. 10a E-PatG)

Gemass Artikel 8 Absatz 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht,
wéhrend der Patentlaufzeit anderen die gewerbsméssige Benltzung der durch das
Patent geschiitzten Erfindung fir gewerbliche Zwecke zu untersagen. Artikel 8
Absatz 2 PatG fuhrt aus, welche Handlungen as Benitzung der Erfindung
anzusehen sind. Die Aufzéhlung ist nicht abschliessend. Das Patentgesetz kennt
demgegeniiber keine spezielle gesetzliche Regelung, der zufolge sich die Wirkung
des Patents nicht auf bestimmte Handlungen erstreckt. Doch ist anerkannt, dass
Handlungen zu Forschungs- beziehungsweise Versuchszwecken nicht unter den
Begriff der Benltzung falen und daher keine Verletzung der Rechte des
Patentinhabers darstellen (sog. Forschungs- oder Versuchsprivileg). Fur die
Freistellung der Verwendung der Erfindung zu Forschungs- beziehungsweise
Versuchszwecken sprechen verschiedene Griinde: Ziel des Patentrechts ist die
Forderung des technischen Fortschritts und der Innovation. Konnte der
Patentinhaber Dritten verbieten, die patentierte Erfindung versuchsweise
auszufiihren, um ihre Brauchbarkeit oder Weiterentwicklungsmdglichkeiten zu
erforschen, liefe dies dem genannten Ziel zuwider. Artikel 36 PatG anerkennt
sodann abhéngige Erfindungen und setzt damit voraus, dass die Weiterentwicklung
der Erfindung als erlaubt zu gelten hat. Schliesslich ist die mangelnde
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Ausfihrbarkeit der Erfindung ein Nichtigkeitsgrund (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG).
Jedermann muss aso die Befugnis haben, eine offenbarte Erfindungslehre auf ihre
Tauglichkeit hin zu Uberpriifen.

Als Handlungen, die zu Versuchszwecken vorgenommen werden, und daher ohne
die Zustimmung des Patentinhabers zul&ssig sind, gelten grundsétzlich Handlungen
zur Uberpriifung der Ausfilhrbarkeit oder Tauglichkeit und zur technischen
Weiterentwicklung einer offenbarten Erfindung. Ob die Forschung zu gewerblichen
Zwecken, namentlich mit dem Ziel der Vorbereitung der Marktzulassung
durchfiihrte Versuche, vom Versuchsprivileg erfasst sind, ist fir das schweizerische
Recht nicht geklart.

In Deutschland ist aufgrund zweier Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (Urtell
vom 11, Juli 1995, Klinische Versuche I, BGHZ 130, 259 ff.; Urteil vom 17. April
1997, Klinische Versuche |II, BGHz 135 217 ff), die vom
Bundesverfassungsgericht gestiitzt wurden (Nichtannahmebeschluss vom 10. Mai
2000, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 43 ff.), jedes planméssige
Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen unabhéngig vom verfolgten Zweck
erlaubt. Das Versuchsprivileg gilt demnach auch fir Versuche, mit denen die
Wirksamkeit und die Vertréglichkeit eines den geschiitzten Wirkstoff enthaltenden
Arzneimittels an Menschen gepriift wird. Dies auch dann, wenn die Erprobungen
mit dem Ziel vorgenommen werden, Daten fur die arzneimittelrechtliche Zulassung
einer pharmazeutischen Zusammensetzung zu gewinnen. Die gewerbliche
Ausrichtung von Versuchen und die Intention, die gewonnenen Ergebnisse zu
gewerblichen Zwecken zu verwenden, machen die Versuchshandlungen nach
Ansicht des Bundesgerichtshofs selbst nicht zu unzuléssigen Patentverletzungen. In
seinem Urtell vom 17. April 1999 zeigte der Bundesgerichtshof auch die Grenzen
des Versuchsprivilegs auf: Hat der Versuch keinen Bezug zur technischen Lehre
oder werden Erprobungen in eéinem vom Versuchszweck nicht mehr gerechtfertigten
grossen Umfang vorgenommen oder werden die Versuche in der Absicht
durchgefiihrt, den Absatz des Erfinders mit seinem Produkt zu stéren oder zu
hindern, so liegen keine zul&ssigen Versuchshandlungen vor.

Diese Haltung des deutschen Bundesgerichtshofs wird durch den Entscheid eines
WTO-Panels im Streit zwischen der Europédischen Union und Kanada gestiitzt
(Kanada — Patentschutz fir pharmazeutische Produkte, Entscheid vom 17. Mérz
2000, angenommen am 7. April 2000, WT/DS114/R). Das Panel erblickte in einer
Bestimmung des kanadischen Rechts, welche die Herstellung von Generika im
Hinblick auf die Einholung einer Marktzulassung wahrend der Patentlaufzeit zul &sst,
keinen Verstoss gegen das TRIPS-Ubereinkommen.

Mit Blick auf den Umstand, dass die Forschungsfreiheit auf dem Gebiet der
Biotechnologie von besonderer Bedeutung ist, erscheint es angebracht, die
Transparenz und damit die Rechtssicherheit in Bezug auf das Forschungsprivileg
durch Aufnahme einer Gesetzesbestimmung zu verbessern. Artikel 10a E-PatG
greift die Formulierung von 8§ 11 Ziff. 2 des deutschen Patentgesetzes auf und
erlaubt, die geschiitzte Erfindung fir Versuchszwecke zu verwenden, etwa um ihre
Tauglichkeit oder Weiterentwicklungsmoglichkeit zu prifen. Die Formulierung der
Bestimmung will klarstellen, dass das Forschungsprivileg nur gilt, wenn die
patentierte Erfindung Gegenstand der Forschung ist, d.h. deren Untersuchungsobjekt
darstellt. In diesem Rahmen sind aber alle Versuchshandlungen freigestellt, soweit
sie der Gewinnung von Erkenntnissen und damit der wissenschaftlichen Forschung
Uber den Gegenstand der Erfindung einschliessiich seiner Verwendungen dienen.
Unter das Versuchsprivileg fallen dabei auch Versuche, mit denen die Wirksamkeit
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und die Vertréglichkeit eines den geschiitzten Wirkstoff enthaltenden Arzneimittels
im Hinblick auf eine Marktzulassung gepriift werden. Nicht vom Forschungsprivileg
efasst ist die Verwendung einer patentierten Erfindung as Instrument oder
Hilfsmittel zur Forschung. Es soll also nicht erlaubt werden, dass die geschiitzte
Erfindung im Rahmen eines Versuchs verwendet wird, der sich auf einen anderen
Gegenstand bezieht.

2123 Gesetzliche Beschrankungen im Recht aus dem Patent
21231 In Verkehr gebrachtes biologisches Material (Art. 35a
E-PatG)

Der Erschopfungsgrundsatz, demzufolge sich die Rechte aus dem Patent an einem
vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebrachten Erzeugnis
erschopfen, l&sst sich nicht unbesehen auf vermehrbares biologisches Material Uber-
tragen.

In Einklang mit Artikel 10 Biotechnologie-Richtlinie dehnt Artikel 35a E-PatG die
Erschopfungswirkung auf die Vermehrung biologischen Materials aus, das vom
Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurde, insoweit
dies fUr die bestimmungsgemasse Verwendung notwendig ist und das so gewonnene
Material anschliessend nicht fir eine weitere Vermehrung verwendet wird. Damit
wird ein Ausgleich zwischen dem Interesse des Erwerbers, das erworbene Produkt
entsprechend der Zweckbestimmung verwenden zu kénnen, und dem Interesse des
Patentinhabers, keine Aushdhlung seines Patents durch die Vermehrung des von ihm
in Verkehr gesetzten biologischen Materials hinnehmen zu miissen, geschaffen. Fir
die Beurteilung der Frage, ob eine Vermehrung eine bestimmungsgemasse Verwen-
dung darstellt, hat eine objektivierte Betrachtungsweise Platz zu greifen, indem auf
die Natur des abgeschlossenen Geschéfts, das Erzeugnis selbst, den Geschéfts-
bereich des Erwerbers, das Verkaufsvolumen, den Verkaufspreis und so weiter
abgestellt wird.

In Bezug auf die rdumliche Tragweite des Erschépfungsprinzips hat das Bundes-
gericht fur den Bereich des Patentrechts in Schliessung einer echten Gesetzedllicke
den Grundsatz der nationalen Erschdpfung statuiert (BGE 126 111 129). In dem aus
diesem Anlass erstellten Bericht vom 8. Mai 2000 Uber Parallelimporte und
Patentrecht kam der Bundesrat zum Schluss, dass die Frage nach den
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eines Systemwechsels von der nationalen zur
internationalen Erschopfung beim gegenwartigen Wissensstand nicht beantwortet
werden kdnne und deshalb ein entsprechender Entscheid nicht voreilig in die Wege
geleitet werden sollte. Der Bundesrat bekannte sich deshalb zur geltenden nationalen
Erschépfung im Patentrecht. Er erklérte sich jedoch bereit, im Hinblick auf die
Erschopfungsproblematik weitere Abklarungen zu treffen. Im Nachgang zu diesem
Bericht Uberwies das Parlament am 22. M&rz 2001 ein Postulat (00.3612, Paralld-
importe. Bericht zur Erschopfungsproblematik), das den Bundesrat beauftragt, eben
diese Abklérungen zu treffen. Dieses Postulat wird von einer interdepartementalen
Arbeitsgruppe unter Leitung des General sekretariats EVD behandelt. Diese hat drei
Studien in diesem Zusammenhang 6ffentlich ausgeschrieben (SHAB vom 7. Mérz
2001, 1720). Die vorgeschlagenen Formulierung legt angesichts der laufenden
Arbeiten nicht fest, ob die Erschépfungswirkung nur beim Inverkehrbringen im
Inland (nationale Erschopfung) oder auch beim Inverkehrbringen im Ausland
(internationale  Erschépfung) eintritt. Ein Systemwechsel zur internationalen
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Erschdpfung ist damit aber nicht verbunden. Es bleibt vorderhand bei der durch das
Bundesgericht rechtsschdpfend entwickelten nationalen Erschopfung.

21232 Landwirteprivileg (Art. 35b E-PatG)

Das Landwirteprivileg stammt aus der Sortenschutzgesetzgebung und besagt, dass
Landwirte berechtigt sind, Erntegut einer geschiitzten Sorte as Vermehrungs-
material fur den Wiederanbau im eigenen Betrieb zu verwenden. Die Einfuhrung des
Landwirteprivilegs in der Patentgesetzgebung hat zur Folge, dass sich dieses nicht
nur auf Pflanzen, sondern auch auf Tiere bezieht.

Jedenfalls mit Bezug auf Pflanzen ist das Landwirteprivileg in der Schweiz von
untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung, da der weitaus grosste Teil der
Schweizer Landwirte heute fir jede Ansaat neues Saatgut kauft (so werden
beispielsweise 40 Prozent der angepflanzten Kartoffeln und 98 Prozent des ange-
sdten Getreides jedes Jahr neu gekauft). Da das Patentgesetz nur in der Schweiz
Wirkung entfaltet, ist diese Bestimmung ausserhalb der Schweiz ohne Tragweite.
Dennoch handelt es sich hierbei um ein wichtiges politisches Anliegen, dem der
Bundesrat im Rahmen der vorliegenden Gesetzesrevision entspricht.

Geméss Artikel 35b Absatz 1 E-PatG darf der Landwirt bei patentiertem Ver-
mehrungsmateria einen Teil seiner Ernte fur die Wiederaussaat verwenden. Das
Landwirteprivileg betreffend Pflanzen unterliegt in mehrfacher Hinsicht Einschrén-
kungen: Es gilt ausschliesslich fur Landwirte; diese miissen das verwendete Erntegut
durch Vermehrung im eigenen Betrieb gewonnen haben und dirfen es nur im
eigenen Betrieb erneut vermehren. Nicht gestattet sind der Verkauf und jede andere
Abgabe von Erntegut an Dritte zu Vermehrungszwecken. Schliesslich ist vorge-
sehen, in der Sortenschutzverordnung digjenigen Pflanzenarten aufzulisten, auf
welche das Landwirteprivileg Anwendung findet.

Artikel 35b Absatz 2 E-PatG erlaubt Landwirten, die im eigenen Betrieb durch Ver-
wendung von Tieren oder tierischem Vermehrungsmaterial gewonnenen Tiere im
eigenen Betrieb weiter zu vermehren. Auch das von solchen Tieren gewonnene
Vermehrungsmaterial darf im eigenen Betrieb verwendet werden. Der Begriff , Tier*
im Sinne von Artikel 35b Absatz 2 E-PatG umschreibt das durch ein Patent
geschitzte Tier allgemein sowie seine Nachfolgegenerationen. Das Landwirte-
privileg betreffend Tiere unterliegt ebenfalls in mehrfacher Hinsicht Einschrankun-
gen: Es gilt ausschliesslich fur Landwirte; nicht als Landwirte zu verstehen sind bei-
spielsweise gewerbsméssige Tierzichter. Weiter missen die verwendeten Tiere
durch Vermehrung im eigenen Betrieb gewonnen worden sein und dirfen nur im
eigenen Betrieb erneut vermehrt werden. Dies gilt sinngeméss auch fur tierisches
Vermehrungsmaterial. Nicht gestattet sind der Verkauf und jede andere Abgabe von
so gewonnenen Tieren oder tierischem Vermehrungsmaterial mit dem Ziel oder im
Rahmen einer gewerblichen Tierzucht. Das Kriterium der gewerblichen Tierzucht ist
in der Verordnung auf der Grundlage von Artikel 35b Absatz 4 E-PatG nadher auszu-
fuhren. Im Gegensatz zum Landwirteprivileg betreffend Pflanzen ist beim Land-
wirteprivileg betreffend Tiere nicht vorgesehen, dieses durch eine Liste auf
bestimmte Tierrassen zu beschrénken. Der Wortlaut von Artikel 35b Absatz 2 E-
PatG macht aber deutlich, dass sich das Landwirteprivileg nur auf solche Tiere
bezieht, die sich fur eine Verwendung in der Landwirtschaft eignen.
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Artikel 35b Absatz 3 E-PatG stellt klar, dass die Landwirte die Zustimmung des
Patentinhabers benttigen, wenn sie das gewonnene Erntegut beziehungsweise das
gewonnene Tier oder tierische Vermehrungsmaterial Dritten zu Vermehrungs-
zwecken abgeben wollen.

Geméss Artikel 35b Absatz 4 E-PatG wird die Kompetenz zur Regelung des Um-
fangs und der Modalitdten des L andwirteprivilegs an den Bundesrat delegiert. Neben
dem Patentgesetz enthalten auch Artikel 13 des revidierten Sortenschutzgesetzes und
die revidierte Sortenschutzverordnung Bestimmungen zum Landwirteprivileg.
Zwecks Vermeidung von Differenzen zwischen den Bestimmungen des revidierten
Patentgesetzes und des revidierten Sortenschutzgesetzes erachtet es der Bundesrat
assinnvoll, die Bestimmungen dieser beiden Gesetzte aufeinander abzustimmen. Es
ist deshalb vorgesehen, die Ausfiihrungsbestimmungen zum patentrechtlichen
Landwirteprivileg bezliglich Pflanzen in die Sortenschutzverordnung aufzunehmen.

21233 Abhangigkeitslizenz (Art. 36a E-PatG)

Das geltende Patentrecht kennt Zwangslizenzen gegen monopolistische Praktiken,
zur Sicherung wichtiger offentlicher Interessen und um eine patentierte Erfindung
fur die Ausiibung einer Zweiterfindung zu benitzen (sog. Abhangi gkeitslizenz).

Artikel 36a E-PatG erganzt die bestehenden Vorschriften betreffend Zwangslizen-
zen, indem er vorsieht, dass Pflanzenziichter, die ein Sortenschutzrecht nicht erhal-
ten oder verwerten kénnen, ohne ein friher erteiltes Patent zu verletzen, unter
bestimmten Voraussetzungen gegeniber dem Patentinhaber einen Anspruch auf
Erteilung einer Lizenz in dem fir die Erlangung und Benutzung des Sortenschutz-
rechts notwendigen Umfang erhalten. Artikel 36a E-PatG lehnt sich inhaltlich wie
auch systematisch an Artikel 36 PatG an, welcher den vergleichbaren Sachverhalt
abhéngger Erfindungen regelt. Artikel 36 PatG und Artikel 36a E-PatG werden
deshalb unter dem gemeinsamen Marginalie , Abhéngige Schutzrechte® zusammen-
genommen.

Diese Regelung erlaubt es, Konfliktféllen zu begegnen, die zwischen dem Sorten-
und dem Patentschutz denkbar sind. So ist im Rahmen des derivierten Stoffschutzes
aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 121 |1l 125) anerkannt,
dass Uberschneidungen zwischen dem Sorten- und dem Patentschutz bestehen kon-
nen. Dieser Konfliktbereich erfahrt durch die vorgesehenen Anderungen des Sorten-
schutz- und Patentgesetzes eine Ausweitung. Im Patentrecht erfasst der Schutz aus
einem Verfahrenspatent gemass der vorgeschlagenen Anderung (Art. 9 Satz 2 E-
PatG; s. Ziff. 2.1.2.2) auch Erzeugnisse, die massgeblich durch Vermehrung des
unmittelbar durch das patentierte Verfahren hergestellten biologischen Materials
gewonnen werden und mit denselben Eigenschaften ausgestattet sind. Weiter ist in
Artikel 10 E-PatG vorgesehen, dass der Patentschutz flr ein Erzeugnis, das aus einer
genetischen Information besteht, sich auf jedes Material erstreckt, in das dieses
Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und
ihre Funktion erfiillt. Der Sortenschutz wird im Gefolge des UPOV-Ubereinkom-
mens 1991 auch das Erntegut erfassen, das durch die nicht genehmigte Benutzung
von Vermehrungsmaterial der geschiitzten Sorte gewonnen wurde. Im Lichte dieser
Neuerungen erweist sich eine Regelung der Zwangslizenzen zugunsten der
Pflanzenziichter als erforderlich.
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Der in Artikel 36a E-PatG vorgesehene Anspruch eines Pflanzenziichters ist an die
Voraussetzung geknipft, dass die Pflanzensorte einen namhaften Fortschritt von
erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegentiber der patentgeschiitzten Erfindung
darstellt. Der Patentinhaber kann die Erteilung der Lizenz sodann an die Bedingung
knipfen, dass ihm der Inhaber der geschiitzten Sorte eine Lizenz zur Beniitzung
seines Sortenschutzrechtes erteilt (sog. Kreuzlizenz).

Artikel 36a PatG Ubernimmt die Voraussetzungen der in Artikel 12 Absatz 1 der
Biotechnologie-Richtlinie vorgesehenen Zwangslizenz. Der in Artikel 12 Absatz 2
der Biotechnologie-Richtlinie enthaltene spiegelbildliche Tatbestand der Abhéngi g
keit soll im Sortenschutzgesetz geregelt werden. In Bezug auf die Anspruchsvoraus-
setzungen besteht Ubereinstimmung mit Artikel 12 Absatz 3 der Biotechnologie-
Richtlinie. Es sei hierbei ergdnzend auf Artikel 40b PatG hingewiesen, welcher die
gemeinsamen verfahrensrechtlichen Vorschriften fiir die Artikel 36 bis 40a PatG re-
gelt. Hier wird — entsprechend Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe b der Biotechnologie-
Richtlinie — die Voraussetzung fehlgeschlagener Verhandlungen aufgestellt (Art.
40a Abs. 1 PatG) und der Richter fir die Lizenzerteilung als zustandig bezeichnet
(Art. 40a Abs. 7 PatG).

2124 Patentanmeldung
21241 Form der Anmeldung (Art. 49 Bst. f E-PatG)

Spekulative Schutzbegehren mit breitesten Anspriichen, die nichts darliber aussagen,
zu was das Beanspruchte dient, kdnnen nicht zu glltigen Patenten fuhren. Eine
Nuklein- oder Aminosduresequenz ohne Angabe einer Funktion beinhaltet
beispielsweise keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine
patentierbare Erfindung dar. Artikel 49 Buchstabe f E-PatG statuiert daher, dass das
Patentgesuch bei Erfindungen, die eine Nukleinsdure- oder Aminosduresequenz
betreffen, eine konkrete Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit der Sequenz
unter Angabe der von ihr erfullten Funktion enthalten muss.

Im Unterschied zu Artikel 5 Absatz 3 und Erwégungsgrund 24 der Biotechnologie-
Richtlinie, an welchen Stellen das Erfordernis der Beschreibung der gewerblichen
Anwendbarkeit in Bezug auf biotechnologische Erfindungen aufgestellt und
erlautert wird, ist in Artikel 49 Buchstabe f E-PatG nicht bloss von Sequenzen oder
Tellsequenzen eines Gens die Rede, sondern algemein von Nuklein- und Amino-
sdureseguenzen. Versteht man namlich unter einem Gen eine Nukleinsduresequenz,
die ein Protein kodiert, so erweist sich der Wortlaut der Biotechnologie-Richtlinie
als zu eng, da Erfindungen auch in Bezug auf Nukleinsiuresequenzen denkbar sind,
die nicht Teil eines Gens im erlduterten Sinne sind. So haben Nukleinsduresequen-
zen regulatorische, produktive und strukturelle Funktionen, die durchaus Gegen-
stand ener Erfindung bilden kénnen. Die Abweichung vom Wortlaut der Biotech-
nologie-Richtlinie filhrt zu einer Verdeutlichung nicht aber zu einer inhatlichen
Differenz.

Die Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von der
Sequenz erflllten Funktion setzt voraus, dass im Falle der Verwendung einer
Nukleinsiuresequenz eines Gens oder eines Teiles von dieser zur Herstellung eines
Proteins oder Teilproteins angegeben wird, welches Protein oder Teilprotein herge-
stellt wird und welche Verwendungsmdglichkeiten es hat. Betrifft eine Erfindung
eine Nukleinsduresegquenz, die nicht ein Protein oder einen Teil davon kodiert, so ist
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die biologische Funktion und die Verwendungsmdoglichkeiten der Sequenz oder
jedenfalls letztere konkret zu beschreiben. Entsprechendes gilt auch fir die Patentie-
rung von Aminosduresegquenzen, die keinen Riickschluss auf das sie kodierende Gen
zulassen.

Die Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von der
Sequenz  erflllten  Funktion liefert die Grundlage, um das Patent im
Erteilungsverfahren auf den Teil der angemeldeten Nukleinsduresequenz
einzuschranken, der fur die beschriebene Funktion wesentlich ist. Mit dieser
Eingrenzung des Patents darf erwartet werden, dass sich Patente mit tiberlagender
Sequenzen weitgehend vermeiden lassen oder ihr Schutzbereich besser bestimmt
werden kann. Dabel ist auch Erwagungsgrund 25 der Biotechnologie-Richtlinie
Rechnung zu tragen, der eine besondere Abhangigkeitsregel fir teilweise
Uberlappende Sequenzen zweier Patente enthdlt. Danach ist jede Sequenz
patentrechtlich als selbstdndige Sequenz anzusehen, wenn sich die Seguenzen
lediglich in fur die Erfindung nicht wesentlichen Abschnitten Uberlageren. Bei
unwesentlichen Uberlagerungen der Sequenzen sind die Patente mit anderen Worten
voneinander unabhingig. Die Wesentlichkeit der Uberlagerung beurteilt sich dabei
massgeblich aufgrund der Angaben in der Anmeldung.

21242 Offenbarung von Erfindungen betreffend bi ologisches
Material (Art. 50a E-PatG)

Artikel 50 PatG verlangt, dass die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen ist, dass
der Fachmann sie ausfilhren kann. Es hat sich gezeigt, dass bei biologischen
Systemen wegen ihrer hohen Komplexitét das Offenbarungsgebot von Artikel 50
PatG durch eine blosse Beschreibung oft kaum zu erfillen ist. Wer sich beispiels-
weise um Patentschutz fiir einen Mikroorganismus as solchen bemiiht, hat haufig
grosse oder sogar uniiberwindbare Schwierigkeiten, die Erfindung im Patentgesuch
so darzulegen, dass die Fachperson sie nachvollziehen kann. Eine gewisse Erleichte-
rung bringt Artikel 27 der Verordnung vom 19. Oktober 1977 Uber die Erfindungs-
patente (Patentverordnung, PatV; SR 232.141), der in Einklang mit dem Budapester
Vertrag vom 28. April 1977 tber die internationalen Anerkennung der Hinterlegung
von Mikroorganismen fir die Zwecke von Patentverfahren (SR 0.232.145.1) erlaubt,
eine nur unvollsténdig mdgliche Offenbarung im Patentgesuch durch die Hinter-
legung einer Kultur des beanspruchten Organismus bel einer anerkannten Sammd-
stelle zu erganzen. Mit der Patenterteilung werden die Proben Dritten zuganglich,
das heisst, Dritte kdnnen unter Einhaltung gewisser Bedingungen die Herausgabe
der Probe verlangen. Damit wird dem Interesse der Offentlichkeit an der Kenntnis-
nahme von Erfindungen in einer im Vergleich zur blossen Beschreibung gleich-
wertigen, wenn nicht sogar Uberlegenen Weise Rechnung getragen.

In Absatz 1 von Artikel 50a E-PatG wird die in Artikel 27 Absatz 1 PatV mit Bezug
auf Mikroorganismen bereits festgehaltene Regelung sinngemass ins Gesetz iber-
fuhrt und auf biologisches Material insgesamt ausgedehnt. Diese Erganzungs-
mdglichkeit gilt sowohl fir Erzeugnis- als auch fur Verfahrenspatente (vgl. hierzu
Ziff. 2.1.2.2).

Damit die Hinterlegung einer Probe des biologischen Materias die Offenbarungs-
funktion erflllen kann, muss die Allgemeinheit Zugang zu den hinterlegten Proben
haben. Dieser ist entsprechend dem Recht auf Akteneinsicht grundsétzlich vom
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Zeitpunkt der Patenterteilung an bei einer anerkannten Sammelstelle (einer interna-
tionalen Hinterlegungsstelle geméass dem Budapester Vertrag oder bei einer anderen,
vom Ingtitut anerkannten Stelle) durch Vermittlung des I nstituts gewdahrleistet.

Unter ,, Probe des biologischen Materials* versteht man fur Mikroorganismen einige
Individuen, fir hoherer Lebewesen einige Zellen dieses Organismus. Da sich die
genetische Information Uberall im Organismus, also in jedem Zellkern befindet,
genugt es, um eine représentative Probe zu erlangen, Uber einige Zellen des betref-
fenden Organismus zu verfiigen. Die Anzahl der hinterlegten Individuen oder Zellen
muss das Ziel der Kenntnisnahme der Erfindung durch die Offentlichkeit tiber die
Patentschutzdauer hinaus gewahrleisten.

Das Patentgesuch muss Angaben Uber die wesentlichen Merkmale des biologischen
Materials sowie einen Hinweis auf die Hinterlegung beinhalten.

Gemaéss Artikel 50a Absatz 2 E-PatG gilt eine Erfindung betreffend biologisches
Material nur dann im Sinne von Artikel 50 offenbart, wenn die Probe des
biologischen Materials spédtestens am Anmeldedatum bei einer anerkannten
Sammelstelle hinterlegt worden ist und das Patentgesuch in seiner urspriinglich
eingereichten Fassung die Angaben zum biologischen Material und der Hinweis auf
die Hinterlegung enthélt. Weist der Patentbewerber erst nach der Einreichung des
Patentgesuchs auf die Hinterlegung hin, handelt es sich somit um eine Anderung der
technischen Unterlagen, die aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung von Artikel
58 Absatz 2 PatG (s. Ziff. 2.2.4.2) unzulsssig ist. Damit wird eine Ubereinstimmung
mit dem européischen Patentrecht (vgl. Regel 28 Ausfiihrungsordnung EPU)
erreicht.

Absatz 3: Die Anforderungen an die Hinterlegung der Proben, an die Angaben zum
biologischen Material und den Hinweis auf die Hinterlegung sowie den Zugang zu

den hinterlegten Proben (z.B. bezlglich der Voraussetzungen fiir deren Abgabe, vgl.
Art. 27 Abs. 6 PatV) werden auf Verordnungsstufe geregelt.

Mit den vorstehend erlauterten Anpassungen wird eine Ubereinstimmung mit den
Artikeln 13 und 14 der Biotechnologie-Richtlinie erreicht.

2.2 Drei Ubereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts

221 Die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des
Ubereinkommens vom 5. Oktober 1973 Gber die
Erteilung europaischer Patente

2211 Institutionelle und politische Reformen
22111 Institutionalisierung von Minister konferenzen

Gestiitzt auf das Mandat der Pariser Regierungskonferenz, dessen dritter Punkt die
Modernisierung der Entscheidungsverfahren der EPO vorsieht, wurde an der diplo-
matischen Konferenz von November 2000 die Verankerung von Konferenzen der
Vertragsstaaten auf der Ebene der fir den gewerblichen Rechtsschutz zustdndigen
Minister als eine standige Einrichtung beschlossen. Solche Konferenzen sind zwar
schon einberufen worden, ohne dass das Fehlen einer ausdriicklichen Regelung
Probleme aufgegeben hétte (so die Regierungskonferenzen von Paris im Jahre 1999
und von London im Jahre 2000). Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage in Artikel
4a revEPU wird indessen deutlich gemacht, dass die EPO in einem politischen
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Kontext tétig ist. Die Kompetenzen der Organe der EPO (das Amt und der Verwal-
tungsrat) bleiben von der Errichtung einer Ministerkonferenz unberuhrt. Es ist aso
nicht die Aufgabe der Ministerkonferenz, Beschliisse mit verbindlicher Wirkung fir
die EPO zu fassen. lhre Aufgabe und Bedeutung ist vielmehr eine rein politische.
Einerseits kann sie der EPO durch die Erteilung von Mandaten oder in anderer
geeigneter Form bestimmte Ziele setzen, die deren Organe im Rahmen ihrer jeweili-
gen Kompetenzen anzustreben haben. Andererseits kann sie eine Zusammenarbeit
der Vertragsstaaten einleiten, die tiber den Anwendungsbereich des EPU hinausgeht.
Das Vorbild fur beide Formen der politischen Wegweisung ist die von Frankreich
im Juni 1999 einberufene Regierungskonferenz, die der EPO Mandate zur Reform
erteilt und die Ausarbeitung von Vereinbarungen zwischen Vertragsstaaten in den
Fragen der Ubersetzungserfordernisse und der Streitregelung veranlasst hat.

22112 Vereinfachte Anpassung des EPU an internationale
Texte

Gemass Artikel 172 EPU kann das Ubereinkommen nur durch Konferenzen der
Vertragsstaaten revidiert werden. Solche Konferenzen sind in der Vorbereitung und
Durchfiihrung aufwendig. Als Instrument fir Reformen erweisen sie sich as zu
schwerfédllig, um eine flexible Anpassung an die sich wandelnden rechtlichen
Rahmenbedingungen zu gewéhrleisten. Aus diesen Uberlegungen heraus wurde ein
neuer Absatz 1 Buchstabe b in Artikel 33 EPU eingefiigt, dem zufolge der Verwal-
tungsrat befugt ist, die materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften des EPU
anzupassen, um ihre Ubereinstimmung mit internationalen Vertragen und den
Rechtsvorschriften der Europdischen Gemeinschaft (EG) auf dem Gebiet des
Patentwesens zu gwéhrleisten. Der Verwatungsrat kann von dieser Befugnis
Gebrauch machen, wenn ein internationaler Vertrag, ein Ubereinkommen oder ein
Gemeinschaftstext eine oder mehrere Vorschriften enthélt, die das Patentrecht
betreffen. Dieser vereinfachte Mechanismus zur Anpassung des EPU ist allerdings
an strenge Voraussetzungen gekniipft (Art. 35 Abs. 3 revEPU): (1) Der Beschluss
des Verwaltungsrats bedarf der Einstimmigkeit; (2) alle Vertragsstaaten miissen bei
der Beschlussfassung vertreten sein; (3) jeder Vertragsstaat verflgt Uber eine Frist
von 12 Monaten nach dem Datum der Beschlussfassung, innerhalb derer er erkléren
kann, dass dieser Beschluss nicht verbindlich sein soll. Diese Frist ermdglicht den
Vertretern der Vertragsstaaten im Verwaltungsrat, bei den nationalen gesetzgeben-
den Organen abzukl&ren, ob der Beschluss angenommen werden kann. Wahrend der
Konferenz wurde eine vierte Voraussetzung eingefiihrt: Der Verwaltungsrat kann
erst dann einen Beschluss fassen, wenn der internationale Vertrag oder der Erlass
der EG in Kraft getreten ist oder, falls letzterer eine Frist fir seine Umsetzung setzt,
nach Ablauf dieser Frist. Diese zusétzliche Voraussetzung stellt eine erhebliche
Schwéchung der Wirkung der neuen Bestimmung dar, die Flexibilitdt im Vergleich
zur Einberufung einer Revisionskonferenz nach Artikel 172 EPU weitgehend
zuriickgenommen wird.

22113 Verankerung von weiteren Ubereinkommen im EPU

Ziel des neuen Artikels 149a revEPU ist es, eine klare Rechtsgrundlage fir das
Ubereinkommen uber die Anwendung von Artikel 65 EPU sowie fir kiinftige Uber-
einkommen zwischen den Vertragsstaaten zu Fragen der Streitregelung fir euro-
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paische Patente zu schaffen. Mit der expliziten Einbindung solcher Ubereinkommen
in das EPU dient diese Regelung der Klarstellung des gegenseitigen Verhatnisses
zwischen diesen Ubereinkommen und dem EPU. Absatz 2 stellt sicher, dass auch
die Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA in einem in Zukunft mdglicher-
weise eingesetzten gameinsamen europaischen Patentgericht tétig sein durfen und
das EPA seine Raumlichkeiten, Unterstiitzung durch Personal und das notwendige
Material fir eine mdgliche zukiinftige Gutachtenstelle in Patentrechtsfragen in
Zusammenhang mit diesem Gericht fur die Erfullung deren Aufgaben zur Verfu-
gung stellen kann.

2212 Materielles Recht
22121 Schutz fur weitere medizinische | ndikationen

Gemiss geltender Fassung von Artikel 54 Absatz 5 EPU werden Stoffe oder Stoff-
gemische als neu behandelt, wenn sie zum ersten Mal in einem medizinischen Ve-
fahren geméss Artikel 52 Absatz 4 EPU verwendet werden. Damit wird ein teil-
weiser Ausgleich fur den Ausschluss medizinischer Verfahren von der Patentierung
nach Artikel 52 Absatz 4 EPU geschaffen, der seinerseits verhindern will, dass Arzte
an der Ausiibung ihres Berufs durch bestehende Patente behindert werden. In Anbe-
tracht des Umstands, das Artikel 54 Absatz 5 EPU den Ausschluss medizinischer
Verfahren nur zum Teil kompensiert, legte die Grosse Beschwerdekammer Artikel
54 Absatz 5 EPU weit aus. Dieser Auslegung zufolge erfasst diese Bestimmung jede
weitere medizinische Indikation, soweit sich der fragliche Anspruch auf eine
bestimmte Form beschrénkt, die als , schweizerische Anspruchsform® bezeichnet
wird. Diese in der schweizerischen Praxis begriindete Anspruchsform (vgl. Rechts-
auskunft des Bundesamtes fur Geistiges Eigentum vom 30. Mai 1984, PMMBI.
1984 | 53) |&sst einen beschrénkten Anspruch zu, insoweit er eine Verwendung eines
Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels fir eine bestimmte
neue therapeutische Anwendung darstellt. Diese Praxis wurde von der Grossen
Beschwerdekammer des EPA (Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer vom
5. Dezember 1984, Rs. G 5/83, ABI. EPA 1985, 64) sowie weitgehend durch die
nationa en Gerichte und Beschwerdeabteilungen der Patentdmter der V ertragsstaaten
des EPU (ibernommen. Abweichend hat alerdings das Distriktsgericht von Den
Haag am 16. Februar 2000 entschieden. Es hielt dafir, dass die schweizerische
Anspruchsform in Tat und Wahrheit ein medizinisches Verfahren beanspruche und
daher nicht patentierbar sei (EIPR 2000, N-125). Der neue Artikel 54 Absatz 5
revEPU bessitigt nun jegliche Rechtsunsicherheit betreffend die Patentierbarkeit von
weiteren medizinischen Indikationen, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund des
letztgenannten Entscheids entstanden sind. Ein zweckgebundener Stoffschutz wird
so unzweifel haft fir jede weitere medizinische Anwendung eines Stoffes oder Stoff-
gemisches gewéhrt, der oder das als Arzneimittel bereits bekannt ist. Der Schutz-
umfang der weiteren Anwendungen entspricht demjenigen der schweizerischen
Anspruchsform.

22122 Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 revEPU

Das System des EPU zielt darauf ab, einen einheitlichen Schutz des europaischen
Patentsin allen Vertragsstaaten zu gewdhrleisten. Dies setzt eine moglichst uniforme
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Anwendung des materiellen Patentrechts, namentlich auch eine Ubereinstimmende
Bestimmung des Schutzbereichs voraus. Bei Verletzungsprozessen in Zusammen-
hang mit europdischen Patenten werden die Vorschriften des EPU von nationalen
Gerichten angewendet, was durchaus dazu fiihren kann, dass einem européischen
Patent in den verschiedenen Vertragsstaaten ein unterschiedlicher Schutzumfang
zuerkannt wird.

Das EPU nimmt sich im Artikel 69 und dem dazugehorige Auslegungsprotokoll des
Schutzbereichs européischer Patente an. Wie sich gezeigt hat, werden diese Vor-
schriften dem angestrebten Ziel einer moglichst einheitlichen Anwendung und Aus-
legung jedoch nicht im gewiinschten Masse gerecht. Divergenzen bestehen insbe-
sondere in Bezug auf die Behandlung sogenannter Aquivalente (das sind Mittel,
deren Benutzung im wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis fuhrt wie die im
Patentanspruch genannten Mittel) und die Bedeutung fritherer Angaben zur Giltig-
keit des Patents, die der Anmelder beziehungsweise Patentinhaber in der Anmeldung
oder Patentschrift, im Erteilungsverfahren vor dem EPA oder in Verfahren vor
Gerichten gemacht hat. Die Konferenz einigte sich angesichts der Komplexitét
dieser Problematik und der fehlenden Zeit fir eine eingehende Erdrterung des kurz-
fristig eingebrachten V orschlags darauf, eine minimale Regel in das EPU aufzuneh-
men und die Studien zu dieser Frage weiterzufihren. Sie hat daher nur den Begriff
des Aquivalents in das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 aufgenommen, ohne
diesen zu definieren. Auch wurde kein besondere Vorschrift betreffend die frilheren
Angaben aufgenommen.

2213 Anderungen betreffend das Verfahren vor dem
europaischen Amt

22131 Das Beschrankungs- und Widerrufsverfahren

Bis zur Revision des EPU war es fiir den Patentinhaber nicht moglich, sein Patent
auf europdischer Ebene, d.h. zentral in einem administrativen Verfahren mit
Wirkung fir sdmtliche benannten Staaten, zu beschrénken oder zu widerrufen. Der
Patentinhaber musste daher eine entsprechende Beschrénkung seines Patents in
sémtlichen Staaten separat vornehmen, in welchen es Wirkung entfaltete. Gemass
dem in den Artikeln 105a — 105c vorgeschlagenen erweiterten Beschrénkungsver-
fahren kann das européische Patent auf Antrag des Patentinhabers nun neu beim
EPA mit riickwirkender Kraft (vgl. Art. 68 revEPU) beschrankt oder widerrufen
werden.

Der Widerruf oder die Beschrankung des européischen Patents, welche durch Ande-
rung der Patentanspriiche vorzunehmen ist, erfolgt auf geblhrenpflichtigen Antrag
des Patentinhabers. Zustandig fir die Behandlung eines Antrags auf Beschrénkung
beziehungsweise Widerruf eines européischen Patents ist eine Prifungsabteilung des
EPA. Der gegen europédische Patente mdgliche Einspruch eines Berechtigten geht
einer Beschrénkung beziehungsweise einem Widerruf vor, womit widersprechenden
Verfahrensausgingen vorgebeugt wird. Im Ubrigen kann eine Beschrankung oder
ein Widerruf jederzeit beantragt werden (vgl. hierzu auch die Ausfiihrungen zu Art.
24 Abs. 2 E-PatG; Ziff. 2.2.4.1).

Gegeniiber nationalen Verfahren, insbesondere Nichtigkeitsverfahren, hat das euro-
péaische Beschrénkungsverfahren keinen Vorrang. Bei parallelen Verfahren, kann
der Prozess vor nationalen Zivilgerichten durch den Richter ausgesetzt werden (vgl.
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Art. 128 E-PatG; s. hierzu auch die Ausfiihrungen zu Art. 127 E-PatG, Ziff. 2.2.4.1).
Ist ein nationales Verfahren bereits abgeschlossen, kann der Patentinhaber einerseits
die dort vorgenommenen Anderungen der Patentanspriiche auf dem Wege des euro-
paischen Beschrénkungsverfahrens auch mit Wirkung fur ale anderen Vertrags-
staaten nachvollziehen. Andererseits steht eine vor dem EPA erfolgte Beschrankung
des europdischen Patents einer weitergehenden Beschrdnkung im nationalen
Verfahren nicht entgegen.

Nach einer Formalpriifung ermittelt das EPA, ob die beantragte Anderung der An-
spriiche tatséchlich eine Beschrankung des Patents bewirkt und die allgemeinen Er-
fordernisse an die Umschreibung der Patentanspriiche eingehalten sind (Art. 105b
Abs. 1 revEPU). Nicht gepriift wird, ob das Restpatent patentfahig ist und ob das mit
der Beschrénkung verfolgte Zidl (z.B. eine Abgrenzung gegeniiber einem bestimm-
ten Stand der Technik) erreicht wird. Der Entscheid der Prifungsabteilung des EPA
im Beschrankungsverfahren unterliegt der internen Beschwerde. Zusammen mit der
Verdffentlichung der Beschrankung stellt das EPA e@ne gednderte Patentschrift aus
(Art. 105c revEPU). In Anwendung des Spracheniibereinkommens wird eine
revidierte Patentschrift in englischer Sprache dabei nicht mehr in eine schweizeri-
sche Amtssprache (ibersetzt werden missen.

Die Wirkungen des Entscheids einer Beschrénkung oder eines Widerrufs eines
européischen Patents treten gemass Artikel 68 revEPU mit deren Verdffentlichung
rickwirkend fir alle benannten Vertragsstaaten ein. D.h., das Patent gilt als von
Anfang an beschrénkt oder widerrufen (vgl. hierzu die Ausfihrungen zum neuen
Art. 28a E-PatG, Ziff. 2.2.4.1).

22132 Der Antrag auf Uberpriifung

Mit dem Antrag auf Uberpriifung von Entscheiden einer der Beschwerdekammern
des EPA wird neu ein Revisionsverfahren ins EPU eingefiihrt (Art. 112a revEPU).
Zustandig zur Behandlung solcher Antrage ist geméss Artikel 22 revEPU die Grosse
Beschwerdekammer. Bisher hatte diese allein Uber Rechtsfragen zu entscheiden, die
ihr von Beschwerdekammern oder vom Prasidenten des EPA vorgelegt wurden.
Einer Uberlastung der Grossen Beschwerdekammer mit Antragen auf Uberpriifung
wird dadurch vorgebeugt, dass eindeutig unzul@ssige oder unbegriindete Antréage bei
Aufnahme des Verfahrens abgelehnt werden konnen. Zu diesem Zweck sollen
spezielle Ausschiisse gebildet werden, die bel Einstimmigkeit ihrer Mitglieder die
Uberpriifungsantrage zuriickweisen. Uber die Zulassung wird in einem schriftlichen,
summarischen Verfahren entschieden, um im Interesse Dritter méglichst rasch zu
einem Urteil zu kommen.

Die Uberpriifung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA ist nur in
einem sehr begrenzten Rahmen maglich. Artikel 112a Absatz 1 revEPU setzt
voraus, dass das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrens-
mangel behaftet war oder dass eine Straftat die Entscheidung beeinflusst haben
konnte. So konnte etwa ein Verstoss gegen das rechtliche Gehdr, die Nichtbertick-
sichtigung eines Antrags eines Beteiligten, die sich entscheidend auf das Urteil aus-
gewirkt hat, die Mitwirkung eines Mitglieds der Beschwerdekammer trotz dessen
Ablehnung oder die Beeinflussung der Entscheidung durch eine kriminelle Hand-
lung geltend gemacht werden. Die Grosse Beschwerdekammer ist jedoch nicht
befugt, festzustellen, ob ein bestimmtes Verhalten einen strafrechtlich relevanten
Rechtsverstoss darstellt. Folglich kann eine strafbare Handlung erst nach einer
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rechtskraftigen Verurteilung ein wirksamer Grund fiir einen Uberpriifungsantrag
sein. Diese tkeschrénkte Prifungsbefugnis wird verhindern, dass der Antrag auf
Uberpriifung dazu instrumentalisiert wird, die Anwendung des materiellen Rechts
durch die Beschweadekammern des EPA Uberpriifen zu lassen.

Zur Einreichung eines Antrags auf Uberpriifung ist ein Verfahrensbeteiligter |egiti-
miert, der durch den angefochtenen Entscheid beschwert ist. Der Antrag wird ins
europaische Patentregister eingetragen. Als ausserordentlicher Rechtsbehelf soll ihm
gemass Artikel 112a Absatz 3 revEPU aber keine aufschiebende Wirkung zukom-
men.

Gibt die Grosse Beschwerdekammer dem Uberpriifungsantrag statt, hebt sie die
angefochtene Entscheidung auf und ordnet die Wiederaufnahme des Verfahrens vor
der Beschwerdekammer an (Artikel 112a Absatz 5 revEPU). Die Gutheissung einer
Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Grosse Beschwerdekammer durchbricht
die Rechtskraft der aufgehobenen Entscheidung. Fir den Fall, dass ein einmal ver-
lorener Patentschutz wiederauflebt, sieht Absatz 6 ein Weiterbenutzungsrecht der-
jenigen Personen vor, die in der Zwischenzeit die Erfindung in gutem Glauben
gewerbsmassig benutzt oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen
haben. Damit wird ein Interessenausgleich zwischen dem Pateninhaber und gut-
gléubigen Dritten geschaffen.

2.2.1.33 Auskiinfte Gber den Stand der Technik

Auskiinfte zum Stand der Technik kénnen bislang nur in eingeschrénktem Umfang
beim Anmelder eingeholt werden. Gemass Artikel 124 EPU kann der Patentanmel-
der lediglich aufgefordert werden, die Staaten anzugeben, in denen er nationale
Patentanmeldungen eingereicht hat. Neu soll das EPA die Méglichkeit haben, vom
Anmelder beziiglich einer Erfindung, die Gegenstand einer europdischen Patent-
anmeldung ist, Auskinfte tber den Stand der Technik einzuholen, der in korrespon-
dierenden Erteilungsverfahren herangezogen wurde. Durch die Bereitstellung
solcher Informationen von Seiten des Anmelders verspricht sich das EPA ene
Beschleuni gung des européischen Erteilungsverfahrens und eine qualitative Verbes-
serung von Recherche und Sachprifung. Die Detailvorschriften werden in der Aus-
flhrungsordnung geregelt werden.

22134 Die berufsmassige Vertretung

Artikel 134 und 134a revEPU regeln verschiedene Fragen der berufsmissigen Ver-
tretung. Der bisherige Artikel 163 Absatz 6 EPU wurde dabei wegen seiner dauer-
haften Bedeutung aus den Ubergangsbestimmung in Absatz 3 von Artikel 134 (iber-
fuhrt. Dieser Absatz sieht vor, dass wahrend eines Zeitraums von einem Jahr ab dem
Zeitpunkt, von dem an der Beitritt eines Staats zum EPU wirksam wird, die Eintra-
gung in die Liste der zugelassenen Vertreter auch von jeder natirlichen Person
beantragt werden kann, welche die Staatsangehérigkeit eines Vertragsstaats besitzt,
ihren Geschéftssitz oder Arbeitsplatz in dem Staat hat, der dem EPU beigetreten ist,
und befugt ist, natlirliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens
vor der Zentralbehdrde fur den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats zu vertre-
ten. Unterliegt diese Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen
Beféhigung, so muss die Person die Vertretung in diesem Staat mindestens finf
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Jahre lang regel méssig ausgeiibt haben. Da das EPU ab dem 1. Juli 2002 acht Mittel-
und Osteuropéischen Staaten zum Beitritt offen stehen wird, kommt dieser Regel
nach wie vor besondere Bedeutung zu.

Neu ist, dass der Verwaltungsrat erméchtigt wird, nach dem Vorbild des amerikani-
schen Rechts fur das Verhéltnis zwischen Patentanwalt und Klient ein Zeugnisver-
weigerungsrecht zu schaffen. Dieses Recht soll ausschliesslich in Verfahren vor dem
EPA gelten.

2.2.1.35 Die Nichtigkeit europaischer Patente

Mit der Revision von Artikel 138 EPU soll die Beschrankung eines Patents durch
den Patentinhaber - eine in den meisten Vertragsstaaten anerkannte Praxis - festge-
schrieben und der insoweit erreichte Stand der Harmonisierung gesichert und ausge-
baut werden. Die Schweiz kennt diese Form der Selbstbeschrénkung im kontradik-
torischen Verfahren in Zusammenhang mit dem Teilnichtigkeitsverfahren vor natio-
nalen Gerichten gemass Artikel 27 PatG.

Die Neufassung der Absétze 2 und 3 bestimmt einerseits, dass die Beschrankung
und Teilnichtigkeit des européischen Patents stets durch eine entsprechende Ande-
rung der Patentanspriiche zu erkléren ist (vgl. hierzu auch die Ausfihrungen zum
Beschrankungsverfahren, Ziff. 2.2.1.3.1). Andererseits wird der Grundsatz kodifi-
ziert, wonach der Patentinhaber angesichts der gegen die Glltigkeit des Patents
erhobenen Einwénde sein Patent auf die Teile beschrénken kann, die von den Ein-
wanden nicht betroffen sind. Dieser Grundsatz ist auch von schweizerischen
Gerichten anerkannt (HG ZH Urteil vom 30. Juni 1988, SM| 1991, 185 und HG BE
vom 12. September 1989, SMI 1991, 179). Im Weiteren wird in Artikel 68 revEPU
festgelegt, dass die Nichtigkeit inkl. Teilnichtigkeit eines Patents retroaktiven Effekt
hat. Die Wirkungen des Patents gelten somit als von Anfang an nicht eingetreten
(vgl. hierzu die Ausfuhrungen zum Beschrénkungsverfahren und zum neuen Art.
28a E-PatG, ziff. 2.2.1.3.1und 2.2.4.1).

2214 Anderungen in der internen Organisation des Amtes

Aus historischen Griinden werden die Arbeiten in Zusammenhang mit der Erteilung
eines europdischen Patents zwischen den Niederlanden und Deutschland geteilt. In
Den Haag wird die Recherche und in Miinchen die Sachpriifung vorgenommen.
Nachdem es mit den elektronischen Instrumenten heute moglich ist, Recherchen
Uberall durchzuftihren, ist die Teilung der Arbeiten nicht mehr notwendig. Diese
Entwicklung war der Ausloser fir das Projekt ,,BEST* (Bringing Examination and
Search Together). Mit der Zusammenfiihrung von Recherche und Sachprifung wird
nicht nur eine Produktivitéts-, sondern auch eine Qualitéts- und Effizienzsteigerung
erwartet, da der Recherchenpriifer auch in der Sachpriifung beauftragt wird. Als
Konsequenz wurden die Artikel 16 bis 18 EPU angepasst. Im Weiteren wurde das
Zentralisierungsprotokoll so geéndert, dass dem Amt freigestellt wird, eine geo-
graphische Trennung in der Sachpriifung nach technischen Gebieten zwischen Den
Haag und Miinchen vorzunehmen. Um den Bedenken der Niederlande in Bezug auf
einen mit der Einfuhrung dieses Verfahrens beflirchteten Abbau der Arbeitsplétze zu
begegnen, wurde zudem ein Personalstandsprotokoll eingefiihrt. Dieses gewahr-
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leistet, dass der Anteil der Planstellen des EPA des Jahres 2000, der auf den
Dienstort Den Haag entfallt, im Wesentlichen unverandert bleibt.

2215 Formelle Anderungen

Formelle Anderungen, die keine materiellrechtliche Bedeutung haben, bilden die
Mehrheit der knapp 100 Anderungsvorschlge der Revision 2000. So wurde der
Wortlaut der Konvention umfassend Uberarbeitet und dabei einfacher und klarer
gefasst, insbesondere durch die Uberfiihrung gewisser verfahrenstechnischer Vor-
schriften des EPU in die Ausfiihrungsordnung. Die Systematik und die Transp arenz
des Textes wurden zudem z.B. durch Zusammenfuhrung von gewissen Artikeln ver-
bessert. Weiter wurde die Terminologie innerhalb des EPU vereinheitlicht, Anpas-
sungen an internationale Texte beziehungsweise an die Praxis des EPA vorgenom-
men und der Text umfassend bereinigt (z.B. durch Streichung der Ubergangs-
bestimmungen) sowie zwecks Klarstellung neu formuliert.

Betroffen sind folgende Artikel: 14, 23, 37, 38, 42, 50, 51, 52, 53, 54/4, 60, 61, 65,
67, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104,
105, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134,
13443, 135, 136, 137, 140, 141, 150-158, 160-163 und 164 EPU.

2.2.16 Vorbehalte

Im Rahmen der Revision 2000 werden die Vertragsstaaten nicht erméchtigt, Vorbe-
halte anzubringen. Der aktuelle Artikel 167 EPU, der in der Revision gestrichen
wurde, bietet den Vertragsstaaten die Méglichkeit, bei der Unterzeichnung oder bei
der Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde bestimmte Vorbehalte
beziiglich der Anwendung des EPU zu erkléren. Das gilt aber nur fir die Akte von
1973. Neu beitretenden Vertragsstaaten ist die Erklarung von Vorbehaten nach
Artikel 167 EPU auch nicht gestattet, so dass Artikel 167 EPU gegenstandslos
wurde.

222 Das Ubereinkommen vom 17. Oktober 2000 uber die
Anwendung des Artikels 65 EPU

Das Ubereinkommen umfasst 11 Artikel. Von materiellrechtlicher Natur sind dabei
alein die beiden ersten Artikel. Die Ubrigen Bestimmungen befassen sich mit
formellen Aspekten des Ubereinkommens (Unterzeichnung, Beitritt, Ausschluss von
Vorbehalten, Geltungsdauer usw.). Auf ihre Erléuterung wird verzichtet, da auf den
Ubereinkommenstext verwiesen werden kann.

Das Sprachentibereinkommen sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass jeder Vertrags-
staat des EPU, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Européischen
Patentamts gemein hat (Englisch, Franzésisch oder Deutsch) auf die Ubersetzungs-
erfordernisse geméss Artikel 65 des EPU verzichtet. Unangetastet bleibt Artikel 14
Absatz 7 EPU, dem zufolge die Verdffentlichung européischer Patentschriften eine
Ubersetzung der Patentanspriiche in die beiden anderen Amtssprachen enthalt, die
nicht Verfahrenssprache waren. Hat ein Vertragsstaat keine Amtssprache, die mit
einer der Amtssprachen des Européischen Patentamts Uibereinstimmt, so verzichtet
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er aufgrund des Ubereinkommens dennoch auf die in Artikel 65 EPU vorgesehenen
Ubersetzungserfordernisse, wenn das européische Patent entweder in der von diesem
Staat benannten Amtssprache des Européischen Patentamts (also erneut Englisch,
Franzésisch oder Deutsch) erteilt oder in diese Sprache ibersetzt und die Ubersd-
zung nach Massgabe des Artikels 65 EPU eingereicht worden ist (Art. 1 Abs. 2
Sprachenliibereinkommen). Die zuletzt angesprochenen Staaten behalten nach
Absatz 3 von Artikel 1 lediglich das Recht, eine Ubersetzung der Patentanspriiche
(nicht aber der gesamten Patentschrift) in eine ihrer Amtssprachen zu verlangen.
Benennt zum Beispiel Italien die franzosische Verfahrenssprache, kann Italien fir
den Eintritt der Wirkung von européischen Patenten in Englisch oder Deutsch eine
Ubersetzung der Patentschrift auf Franzosisch sowie eine Ubersetzung der Patentan-
spriche auf Italienisch verlangen; vorausgesetzt natirlich, dass Italien dem
Spracheniibereinkommen beitritt. Vom Ubereinkommen ganzlich unberiihrt bleibt
das Recht der Vertragsstaaten, den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen
Streitigkeiten zu verpflichten, auf eigene Kosten Ubersetzungen des umstrittenen
Patentes in einer anerkannten Amtssprache einzureichen (Art. 2 Sprachentberein-
kommen).

Das Spracheniibereinkommen hétte im Falle seines Inkrafttretens fur die Schweiz
zur Folge, dass das Eidgendssische Institut fir Geistiges Eigentum (Institut) nicht
mehr verlangen kann, dass der Anmelder oder Patentinhaber eine Ubersetzung der
Patentschrift in eine schweizerische Amtssprache einreicht, wenn ein européisches
Patent in englischer Sprache verdffentlicht wird (vgl. Art. 113 PatG). Mit der Ratifi-
zierung des Sprachenibereinkommens beziehungsweise seiner Inkraftsetzung ist
somit eine Revision der Artikel 112 bis 116 des Patentgesetzes erforderlich.

Der Verzicht auf eine Ubersetzung in eine schweizerische Amtssprache in Bezug auf
ein in englischer Sprache verdffentlichtes européisches Patent rechtfertigt sich aus
verschiedenen Uberlegungen: Wohl wiirden kiinftig Schutzrechte in unserem Land
Wirkung entfalten, deren Inhalt und Umfang nur anhand englischer Texte erfasst
werden kann. Die Erfahrung des I nstituts zeigt aber, dassin der Schweiz weniger als
ein Prozent der jahrlich eingereichten Ubersetzungen européischer Patente tatséch-
lich konsultiert werden. Von den pro Jahr iber 5000 dem Institut eingereichten
Ubersetzungen européischer Patente werden jahrlich lediglich ca. zwanzig einge-
sehen. Die entsprechenden Ubersetzungen sind somit von marginaler praktischer
Bedeutung, verursachen den Benutzern des Patentsystems jedoch hohe zusétzliche
Kosten, die kleinere und mittlere Betriebe und Einzelerfinder am hértesten treffen.

Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass es bereits aufgrund des geltenden Artikels
65 EPU nicht zulsssig ist, eine Ubersetzung in alle Amtssprachen eines Landes zu
verlangen. Bezogen auf die Schweiz bedeutet dies, dass eine Ubersetzung nur in
eine der Amtssprachen gefordert werden kann. Von européischen Patentschriften in
Deutsch oder Franzosisch diirfen daher keine Ubersetzungen in die jeweils anderen
Amtssprachen verlangt werden. Unabhéngig von der Regelung des Spracheniiber-
einkommens werden européaische Patente in deutscher oder franzdsischer Sprache
somit weder ins Italienische noch in die jeweils andere Sprache Ubersetzt. Dies ent-
spricht der Situation in Bezug auf nationale Patente: Diese werden nicht in ale
Amtssprachen Ubersetzt, sondern liegen nur in der fir das Erteilungsverfahren mass-
gebenden Sprache vor. Den Benutzern des schweizerischen Patentsystems wird
daher schon heute die Kenntnis aller Landessprachen abverlangt.

Festzuhalten ist ausserdem, dass sich die Schweiz gegentiber diversen anderen Ver-
tragsstaaten des EPU in einer privilegierten Situation befindet, da doch immerhin
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zwei der drei Amtssprachen des Europdischen Patentamts (Franzosisch und
Deutsch) unseren Landessprachen entsprechen. Im Weiteren werden auch in
Zukunft die Patentanspriiche englischer Patentschriften stets in Franzdsisch und
Deutsch publiziert werden. Die Patentanspriiche liegen al's wesentliches Element zur
Bestimmung des Schutzgegenstands eines Patents nach Inkrafttreten des Sprachen-
Ubereinkommens somit stets in zwei Amtssprachen zur Verfligung. Zu betonen ist
auch, dass es vorliegend nur um eine Regelung der Ubersetzungserfordernisse fir
europdische Patente geht, weshalb das Sprachenregime mit Bezug auf nationale
Patente oder internationale Anmeldungen nicht betroffen ist.

Vom Zusatziibereinkommen unberthrt bleiben die Befugnisse der schweizerischen
Gerichte, den Patentinhaber im Falle von Streitigkeiten Uber ein européisches Patent
zu verpflichten, auf eigene Kosten eine vollsténdige Ubersetzung in eine schweize-
rische Amtssprache vorzulegen.

223 Der Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000
2231 Anwendungsbereich

Der PLT harmonisiert bestimmte Formalien des Patentverfahrens. Das materielle
Patentrecht ist vom Regelungsbereich ausgenommen (Art. 2 Abs. 2 PLT). Es bleibt
mithin auf internationaler Ebene bei dem durch das TRIPS-Abkommen und durch
die PVU gewéhrleisteten Mindestschutz.

Der PLT betrifft nur das Verfahren vor den nationalen und regionalen Amtern, die
mit der Ertellung und Aufrechterhaltung von Patenten befasst sind. Auf
Gerichtsverfahren findet der PLT grundsétzlich keine Anwendung und schrénkt
folglich auch nicht die Gesetzgebungshoheit der Vertragsparteien in dieser Hinsicht
ein. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklarung zum Begriff der ,Verfahren vor
dem Amt“ hervor. Sie stellt darlber hinaus klar, dass dem nationalen Recht
Uberlassen wird festzulegen, welche Verfahren als gerichtlich anzusehen sind (siehe
Ziff. 1 der gemeinsamen Erklarungen betreffend Art. 1 Ziff. xiv PLT). Mittelbar
wird damit auch der Begriff des Amtes eingegrenzt.

Eine Ausnahme vom Grundsatz, dass der PLT auf Gerichtsverfahren nicht
anwendbar ist, findet sich in Artikel 10 PLT, der bestimmt, dass die Missachtung
bestimmter Formvorschriften im Erteilungsverfahren nach Erteilung des Patents
nicht zu dessen Widerruf oder Unguiltigerklarung fiihren darf. Dabei ist unerheblich,
welche Stelle nach dem anwendbaren Recht dafir zustéandig ist. Eine weitere
Ausnahme ergibt sich aus Regel 4 Absatz 4 PLT. Diese erdffnet neben dem Amt
auch anderen zustdndigen Behorden die Moglichkeit, eine Ubersetzung einer
friheren Anmeldung in eine Amtssprache zu verlangen, wenn die Gultigkeit des
Prioritdtsanspruchs fur die Beurteilung der Patentfahigkeit der betreffenden
Erfindung relevant ist (siehe Regel 4 Abs. 4i.V.m. Art. 6 Abs. 5 und Regel 4 Abs. 1
PLT). Aufgrund der Entstehungsgeschichte ist allerdings nicht gesichert, ob
Gerichte ohne weiteres unter den Begriff der ,anderen zusténdigen Behorde* fallen,
wie dies aus der Kommentierung dieser Vorschrift durch das Internationale Biro
hervorgeht (Erlauterungen zum Patentrechtsvertrag und zur Ausfiihrungsordnung
zum  Patentrechtsvertrag [nachstehend:  Erléuterungen], WIPO-Dokument
PCT/DC/48, N. R4.05). Soweit Regel 4 Absatz 4 PLT auf gerichtliche Behdrden
Anwendung findet, beschrénkt sie deren Moglichkeit, eine Ubersetzung der
Erstanmeldung zu fordern. Einer solchen Einschrnkung kann indessen zugestimmt
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werden. Esist namlich nicht ersichtlich, weshalb eine Ubersetzung vorgelegt werden
sollte, wenn die Erstanmeldung fir die Beurteilung der Patentfahigkeit irrelevant ist.
Jedenfalls bedingt diese Vorschrift keine Anderung von Artikel 26 Absatz 2 PatG
und wahrt die Moglichkeit der Gerichte, die Ubersetzung einer Erstanmeldung zu
verlangen, wo diese fiir den Verfahrensausgang entscheidend ist.

Zum sachlichen Anwendungsbereich halt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a PLT fest,
dass nationale oder regionale Anmeldungen fir Erfindungspatente und
Zusatzpatente dem Vertrag unterliegen. Die Nationalitdt des Anmelders ist
unerheblich (Erlauterungen, N. 3.01). Der Begriff ,Amt* umfasst sowohl nationale
als auch regionale Amter (Art. 1 Ziff. i, Erlauterungen, N. 1.01), da nicht nur Staaten
sondern  auch  internationale  Organisationen  (namentlich  regionale
Patentorganisationen) unter den in Artikel 20 PLT genannten V oraussetzungen dem
Vertrag beitreten kénnen. Die Wendung “die beim Amt oder fir das Amt einer
Vertragspartei eingereicht werden“ trégt dem Umstand Rechnung, dass die
Mitgliedstaaten einer internationalen Organisation und diese selbst unabhangig
voneinander den PLT ratifizieren konnen. Der PLT findet dabei auf digjenigen
Anmeldungen Anwendung, die vom Amt einer Vertragspartei geprift werden, fur
dieder PLT in Kraft ist. Dies gilt unabhangig davon, ob das erteilte Patent letztlich
in einem Staat wirksam wird, der den PLT nicht ratifiziert hat (Erléuterungen, N.
3.02).

Der Begriff ,Anmeldungen fir Erfindungspatente und Zusatzpatente® ist gleich zu
verstehen wie im Vertrag vom 19. Juni 1970 Uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT; SR 0.232.141.1) (s. Art. 2
Ziff. i PCT; Erléuterungen, N. 3.03). Unter den PLT fallen nur solche Anmeldungen,
die als internationale Anmeldung geméss PCT eingereicht werden kénnen (Art. 3
Abs. 1 Bst. aZiff. i PLT) sowie Teilanmeldungen davon (Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii
PLT). Nicht erfasst werden damit beispielsweise Anmeldungen fir ergénzende
Schutzzertifikate gemass Artikel 140a ff. PatG (vgl. Erlauterungen, N. 3.05).

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b PLT zufolge unterliegen auch internationale
Anmeldungen geméss PCT von der Einleitung der sogenannten nationalen Phase an
dem PLT. Der PLT findet ausserdem auf internationale Anmeldungen geméss PCT
in Bezug auf die in Artikel 22 und 39 Absatz 1 PCT festgelegten Fristen
Anwendung (Art. 3 Abs. 1 Bst. b ziff. i PLT). Die Vertragsparteien sind
infolgedessen insbesondere verpflichtet, die Wiederherstellung der Frist zur
Einleitung der nationalen Phase gemass den Voraussetzungen von Artikel 12 PLT zu
gewéhren (Erléauterungen, N. 3.08). Das schweizerische Recht entspricht bereits
dieser Anforderung (siehe 47 PatG) und geht sogar Uber diese hinaus, da auch die
Weiterbehandlung (Art. 46a PatG) zuléssig ist, die der PLT nur in Bezug auf Fristen
vorsieht, die vom Amt angesetzt werden (vgl. Art. 11 Abs. 2 PLT).

Dartiber hinaus erstreckt sich der Anwendungsbereich des PLT auch auf nationale
oder regionale Erfindungspatente und Zusatzpatente, die mit Wirkung fir eine
Vertragspartei erteilt wurden (Art. 3 Abs. 2 PLT; s. Erlauterungen, N. 3.10 bis 3.12).
Hervorzuheben ist, dass erteilte Patente auch dann dem PLT unterstehen, wenn die
Anmeldung nicht in der Regelungsbereich dieses Vertrages félt (Erléuterung, N.
3.12). Dies gilt alerdings nicht mit Bezug auf Ergénzende Schutzzertifikate nach
europaischer Konzeption, da diese al's Schutztitel sui generis nicht unter den Begriff
der Erfindungs- beziehungsweise Zusatzpatente subsumiert werden kénnen. Den
Vertragsparteien steht allerdings die Anwendung der Vorschriften des PLT in Bezug
auf Patente und Anmeldungen frei, die nicht dem PLT unterstehen.

55



2232 Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 bis4 und Regel 1
PLT)

In den Artikeln 1 bis4 PLT finden sich Vorschriften von allgemeiner Bedeutung:

Artikel 1 und Regel 1 PLT enthalten eine in moderneren Ubereinkommen iibliche
Umschreibung der Begriffe, die im Vertrag und in den Regeln Verwendung finden.
Es kann auf den Wortlaut dieser Bestimmungen verwiesen werden.

Wie bereits erlautert wurde, halt Artikel 2 PLT zunachst den Grundsatz fest, dass die
Vertragsparteien vom Ubereinkommen abweichende Vorschriften aufstellen diirfen,
die aus der Sicht der Anmelder und Rechtsinhaber vorteilhafter sind as digjenigen
des PLT und seiner Ausfuhrungsvorschriften (Art. 2 Abs. 1 PLT). Davon
ausgenommen ist Artikel 5 PLT, der das Datum einer Anmeldung festlegt. Damit
werden abweichende nationale Erfordernisse in Bezug auf das Anmeldedatum
vermieden, die den diesbeziiglichen Harmonisierungseffekt des Ubereinkommens
geschmélert hétten. Artikedl 2 Absatz 2 PLT hdt den weiteren algemeinen
Grundsatz fest, dass der PLT keine Regeln zum materiellen Patentrecht aufstellt (s.
Ziff. 2.2.3.1).

Artikel 3 PLT legt den sachlichen Anwendungsbereich des PLT fest. Diese
Bestimmung wurde bereits vorgestellt (s. Ziff. 2.2.3.1).

Artikel 4 PLT macht einen Vorbehalt hinsichtlich der Sicherheitsinteressen einer
Vertragspartei.

2233 Anmeldedatum (Art. 5und Regel 2PLT)

Artikel 5 PLT harmonisiert die Voraussetzungen fir die Zuerkennung des
Anmeldedatums (siehe zu den Ausnahmen Art. 5 Abs. 8 und Regel 2 Abs. 6 PLT).
Geméss Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a PLT muss die Anmeldung zu diesem Zweck
die folgenden Elemente enthalten: eine ausdriickliche oder stillschweigende Angabe,
dass die eingereichten Unterlagen eine Anmeldung begrinden sollen (Ziff. i),
Angaben, die es erlauben, die Identitdt des Anmelders festzustellen oder mit diesem
in Kontakt zu treten (Ziff. ii), und einen Teil, der dem Anschein nach as
Beschreibung angesehen werden kann (Ziff. iii). Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe ¢
PLT stellt den Vertragsparteien in Bezug auf Ziffer ii frei, Angaben zur Feststellung
der ldentittt des Anmelders einerseits und Informationen zu seiner
Kontaktaufnahme andererseits kumulativ oder aternativ zu fordern. Daruber hinaus
kann anstelle einer Beschreibung nach Ziffer iii eine Zeichnung akzeptiert werden
(Art. 5Abs. 1 Bst. bPLT).

Fir die Zuerkennung des Anmeldedatums miissen die nationalen Amter den Teil,
der dem Anschein nach as Beschreibung angesechen werden kann, in einer
beliebigen Sprache entgegennehmen (Art. 5 Abs. 2 Bst. b PLT). Fir das weitere
Anmeldeverfahren kann eine Ubersetzung dieses Teils in eine Amtssprache
gefordert werden (Art. 6 Abs. 3 PLT), doch ist es den Vertragsparteien untersagt,
das Anmeldedatum an den Erhalt einer solchen Ubersetzung zu kniipfen be-
ziehungsweise bei Ausbleiben einer Ubersetzung das Anmeldedatum abzuerkennen
(Erlauterungen, N. 5.13).
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Dem Anmelder steht ausdriicklich die Wahl frei, seine Anmeldung auf Papier oder
auf eine andere vom Amt zugelassene Art und Weise (z.B. in elektronischer Form
via Internet) einzureichen. Selbst wenn sich eine Vertragspartel gestitzt auf die
Regel 8 Absatz 1 PLT nach dem 2. Juni 2005 die Kommunikation mit dem Amt in
Papierform ganz ausschliessen sollte, misste einer Anmeldung auf Papier ein
Anmeldedatum zuerkannt werden. Fir die weitere Behandlung der Anmeldung kann
freilich verlangt werden, dass diese in der vom Amt vorgeschriebenen Form
eingereicht wird (Art. 8 Abs. 1 und 7 und Regel 8 PLT; Erléuterungen, N. 5.06).

Artikel 5 PLT legt die Voraussetzungen fir die Zuerkennung des Anmeldedatums
abschliessend fest. Den Vertragsparteien ist es daher nicht gestattet, das
Anmeldedatum von der Erflllung weiterer Anforderungen abhangig zu machen.
Beispielsweise darf fur die Zuerkennung des Anmeldedatums nicht verlangt werden,
dass die Anmeldung einen oder mehrere Patentanspriiche enthélt. Ein Vertragsstaat
kann zwar gestitzt auf Artikel 6 Absatz 1 Ziffer i in Verbindung mit Artikel 6
Absatz 7 PLT verlangen, dass Patentanspriiche innerhalb der Frist von Regel 6
Absatz 1 PLT nachgereicht werden. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung
nicht nach, so hat dies keinen Einfluss auf das einmal zuerkannte Anmeldedatum,
auch wenn die Anmeldung deswegen gestiitzt auf Artikel 6 Absatz 8 Buchstabe b
PLT zuriickgewiesen wird oder a's zuriickgenommen gilt (Erlauterungen, N. 5.02; s.
auch N. 5.15). Die Zuerkennung eines Anmeldedatums darf auch nicht an die
Bezahlung einer Geblhr gekniipft werden. Den Vertragsparteien ist alerdings
gestiitzt auf Artikel 6 Absatz 4 PLT erlaubt, nachtraglich Anmeldegebiihren zu
erheben. Die Nichtbezahlung solcher Geblhren darf aber wiederum nicht den
Verlust des Anmeldedatums, sondern bloss die Zurtickweisung des Gesuchs zur
Folge haben (Erlauterungen, N. 5.02, 6.16 und 6.22 bis 6.24).

Als Anmeldedatum bestimmt der PLT das Datum, an dem das Amt alle Bestandteile
gemass Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a PLT erhalten hat. Weiterhin zuléssig ist aber
die Zuerkennung des Datums der Postaufgabe al's Empfangsdatum, wie dies Artikel
56 Absatz 2 PatG in Verbindung mit Artikel 2 der Verordnung vom 19. Oktober
1977 Uber die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV; SR 232.141) vorsieht
(Erlauterungen, N. 5.05).

Artikel 5 Absatz 3 PLT schreibt Amtern vor, den Anmelder so rasch wie moglich zu
benachrichtigen, wenn eine der in Artikel Absatz 1 und 2 PLT vorgesehenen
Bedingungen fir die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht erfllt ist (s. zur
Benachrichtigung auch Ziff. 2.2.3.7). Dem Anmelder ist Gelegenheit zu geben,
innert einer Frist von mindestens zwei Monaten (Regel 2 Abs. 1 PLT) seine
Anmeldung zu verbessern und Bemerkungen anzubringen. Fehlen Angaben, um mit
dem Anmelder Kontakt aufzunehmen, so lauft die Frist vom Zeitpunkt des Eingangs
der Anmeldung an (Regel 2 Abs. 2 PLT). Als Anmeldedatum gilt der Zeitpunkt, in
dem alle fir die Zuerkennung des Anmeldedatums erforderlichen Voraussetzungen
nachtraglich erfullt sind (Art. 5 Abs. 4 PLT). Werden festgestellte Mangel nicht
innert der vorgesehenen Fristen behoben, kann das nationale Recht vorsehen, dass
die Anmeldung als nicht eingereicht gilt. Ist das der Fall, teilt das Amt dies dem
Anmelder mit und legt ihm die Griinde dafUr dar.

Aufgrund von Artikel 5 Absatz 5 PLT besteht eine entsprechende Mitteilungspflicht,
wenn bei der Festlegung des Anmeldedatums ein Teil der Beschreibung oder eine
Zeichnung alem Anschein nach fehlen. Als Anmeldedatum wird in diesem Fall
grundsétzlich das Datum zuerkannt, an dem das Amt den fehlenden Tell der
Beschreibung oder die fehlende Zeichnung erhdlt, sofern im Ubrigen ale anderen
Angaben vorhanden sind (Art. 5 Abs. 6 Bst. a PLT). Ist der fehlende Teil einer
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Beschreibung oder die fehlende Zeichnung in einer frilheren Anmeldung enthalten,
deren Prioritdt bei der Einreichung der unvollsténdigen Folgeanmeldung
beansprucht wird, missen diese Elemente auf Antrag des Anmelders ohne Verlust
des Anmeldedatums zu den Akten der Anmeldung genommen werden, sofern die
Voraussetzungen der Regel 2 Absatz 4 PLT erflllt sind (s. Art. 5Abs. 6 Bst. b PLT;
Erlauterungen, N. 5.21 sowie R2.03 und R2.04). Gestlitzt auf Buchstabe ¢ von
Artikel 5 Absatz 6 PLT kann der Anmelder einen fehlenden Teil der Beschreibung
oder eine fehlende Zeichnung wieder zuriicknehmen, um zu vermeiden, dass as
Anmeldedatum der spétere Zeitpunkt deren Nachreichung gilt.

Der Erwdhnung verdient schliesslich, dass eine Vertragspartel aufgrund von Artikel

5 Absatz 7 Buchstabe a PLT fur die Zuerkennung des Anmeldedatums anstelle der
Beschreibung und Zeichnungen einen Verweis auf eine friher eingereichte
Anmeldung zu akzeptieren hat. Es kann verlangt werden, dass die Beschreibung und
Zeichnungen nachgereicht werden (Art. 6 Abs. 7 i.V.m. Regel 6 Abs. 1 PLT). Regel

2 Abs. 5 PLT regelt die Voraussetzungen eines Verweises. Diese miissen im
Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung gegeben sein (s. Erléuterungen, N. 5.24).

Sind die Voraussetzungen nicht erflllt, kann das nationale Recht vorsehen, dass die
Anmeldung als nicht eingereicht gilt. Dies ist dem Anmelder mitzuteilen (Art. 5
Abs. 7Bst. b PLT).

2234 Form- und Inhaltsvor schriften betreffend
Patentgesuche (Art. 6 und Regeln 4bis6 PLT)

Hinsichtlich der Form und des Inhalts eines Patentgesuchs Ubernimmt Artikel 6
Absatz 1 PLT mittels eines generellen Verweises die fir Anmeldungen nach dem
PCT sowohl in der internationalen wie auch in der nationalen Phase zuldssigen
Anforderungen. Dabel handelt es sich um einen Maximalstandard. Regel 3 Abs. 1
PLT nennt abschliessend weitergehende Erfordernisse in Bezug auf Form und
Inhalt, welche die Vertragsparteien aufstellen dirfen. Vorschriften des materiellen
Patentrechts bleiben von Artikel 6 Absatz 1 PLT unberihrt (Art. 2 Abs. 2 PLT;
Erléuterungen, N. 6.02 und 6.03). In Bezug auf den Grundsatz der Einheitlichkeit
der Erfindung (s. Regel 13 PCT) erlaubt Artikel 23 Absatz 1 PLT die Erklarung
eines Vorbehalts (s. Ziff. 2.2.3.12.5).

Der Verweis auf den PCT entbindet von einer Umschreibung der einzelnen Form-
und Inhaltsvorschriften und stellt die Ubereinstimmung der beiden Regelwerke
sicher. Zufolge der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Ziffer xvii PLT schliesst der
Verweis kiinftige Anderungen des PCT, seiner Ausfilhrungsordnung sowie seiner
Verwaltungsvorschriften mit ein. Allerdings binden kunftige Modifikationen die
Vertragsparteien des PLT nicht ohne weiteres. Vielmehr bedarf die Ubernahme
kinftiger Anderungen des PCT der Zustimmung der Versammiung der
Vertragsparteien desPLT (s. Ziff. 2.2.3.12.2).

Artikel 6 Absatz 2 PLT sieht vor, dass fir eine Anmeldung die Verwendung eines
Formulars vorgeschrieben werden kann. Die Amter der Vertragsparteien miissen
alerdings die Darstellung auf einem Anmeldeformular akzeptieren, das den
Anforderungen von Regel 3 Absatz 2 PLT genligt. Dabel handelt es sich im
Wesentlichen um ein Anmeldeformular fur eine internationale Anmeldung geméss
dem PCT, das gewisse Modifikationen erféhrt (s. Erlauterungen, N. R3.02 und
R3.03; vgl. auch Regel 20 Abs. 2 PLT). Vorbehaten bleiben die Vorschriften
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betreffend die Kommunikation mit dem Amt (Art. 8 PLT), insbesondere die
Méglichkeit, nach dem 2. Juni 2005 eine Anmeldung auf elektronischem Wege
vorzuschreiben (Regel 8 Abs. 1 Bst. a PLT). Einer Anmeldung auf Papier ist aber
stets ein Anmeldedatum zuzuerkennen (Art. 5 Abs. 1 PLT; Erlauterungen, N. 5.06
und 6.12).

Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 PLT gestattet den Vertragsparteien, Ubersetzungen solcher
Teile der Anmeldung zu verlangen, die nicht in einer vom Amt akzeptierten Sprache
sind. Aufgrund der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Ziffer xiii PLT kann eine
Ubersetzung nur in jeweils eine von mehreren Amtssprachen gefordert werden, wie
dies etwa in der Schweiz aber auch in Kanada bereits gehandhabt wird. Der zweite
Satz von Artikel 6 Absatz 3 PLT in Verbindung mit Regel 3 Absatz 3 PLT lockert
diesen Grundsatz und erlaubt den Vertragsparteien, eine Ubersetzung des Titels, der
Anspriiche und der Zusammenfassung in jede andere Amtssprache zu verlangen.
Somit steht namentlich Artikel 14 Absatz 7 des Ubereinkommens vom 5. Oktober
1973 Uber die Ertellung européischer Patente (Européisches Patentiibereinkommen,
EPU; SR 0.232.142.2), der im Hinblick auf die Veroffentlichung einer européischen
Patentanmeldung eine Ubersetzung der Patentanspriiche in alle Amtssprachen des
Européischen Patentamts (Deutsch, Franzdsisch und Englisch) vorsieht, mit Artikel
6 Absatz 3 PLT im Einklang. Regel 3 Absatz 3 PLT kénnte allerdings — wenn auch
nur einstimmig (Regel 21 Ziff. iii PLT) —in Zukunft aufgehoben werden.

Aufgrund von Artikel 6 Absatz 5 PLT kann auch die Ubersetzung einer frilheren
Anmeldung eingefordert werden, deren Prioritét beansprucht wird. Regel 4 bestimmt
die Einzelheiten. Die Vorlage einer Ubersetzung kann insbesondere nur dann
verlangt werden, wenn die frilhere Anmeldung nicht in einer vom Amt akzeptierten
Sprache vorliegt und die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs fur die Beurteilung der
Patentfahigkeit der Erfindung relevant ist (Regel 4 Abs. 4 PLT; s. Ziff. 2.2.3.1;
Erlauterungen, N. R4.05). In Bezug auf Erstanmeldungen und friiher eingereichten
Anmeldungen geméss Regel 2 Absatz 5 Buchstabe b PLT, schliesst die Regel 4
Absatz 3 PLT die Pflicht zur Vorlage und Beglaubigung von Kopien dieser
Dokumente in solchen Félen aus, in denen diese nutzlos sind. Weiter wird die
Errichtung einer digitalen Datenbank zum Austausch dieser Dokumente antizipiert,
der sich die Amter anschliessen kénnen (s. Erlauterungen, N. R4.03 und R4.04
sowie Ziff. 3 der gemeinsamen Erkl&rungen betreffend Art. 6 Abs. 5 und Art. 13
Abs. 3 sowie Regeln 4 und 14 PLT).

Artikel 6 Absatz 4 sieht vor, dass eine Anmeldegebiihr erhoben werden kann und
stellt den Vertragsstaaten frei, die Vorschriften des PCT in Bezug auf die
Gebihrenzahlung (Art. 14 Abs. 3 sowie Regel 154 und Regel 16”S PCT)
anzuwenden (s. Erlauterungen, N. 6.23 und 24). Der PLT regelt alerdings nicht die
Modalitdten fir die Erhebung der Gebuhren und will auch nicht in die
Gebihrenstruktur eingreifen (s. Erlauterungen, N. 6.15 und 6.16). Immerhin darf die
Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht verweigert oder ein zuerkanntes
Anmeldedatum nicht widerrufen werden, wenn die Zahlung der Gebuhr ausbleibt
(Art. 6 Abs. 8 Bst. ai.V.m. Art. 5 Abs. 1 PLT; Erlauterungen, N. 5.02 und 6.16).
Ebensowenig darf eine unterbliebene Zahlung ein Grund fir einen Widerruf eines
erteilen Patents sein (Art. 6 Abs. 8 Bst. ai.vV.m. Art. 10 PLT; Erléuterungen, N.
6.25).

Artikel 6 Absatz 6 PLT entlastet die Anmelder, indem diese Bestimmung die

Mdglichkeit der Amter einschrankt, im Laufe des Anmeldeverfahrens tber die
Bestandteile einer Anmeldung hinaus Nachweise zu Angaben und Ubersetzungen
Nachweise zu Angaben, auf die in einer Anmeldung oder einer Prioritatserklérung
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Bezug genommen wird, oder Nachweise zu Ubersetzungen zu fordern. Solche
Nachweise kénnen nur dann verlangt werden, wenn berechtigte Zweifel an der
Glaubhaftigkeit der betreffenden Angabe oder an der Zuverl&ssigkeit einer
Ubersetzung bestehen. Beansprucht beispielsweise ein Anmelder die Prioritét
gemass Artikel 3 PVU und bestehen begriindete Zweifel an der Angabe der
Nationalitét des Anmelders, so kann ein Amt vom Anmelder verlangen, dass er
geeignete Beweise vorlegt. Das Amt muss in seiner Mitteilung die Griinde angeben,
weshalb es an der Richtigkeit der Angaben zweifelt (Regel 5 PLT; s. Erlauterungen,
N. 6.18). Absatz 6 findet in Bezug auf materielles Patentrecht keine Anwendung.
Folglich kénnen die Vertragsparteien weitere Beweise fordern, soweit materielles
Patentrecht betroffen ist, wie etwa bel Angaben zu unschédlichen Offenbarungen
(Erlauterungen, N. 6.19).

Wie schon im Zusammenhang mit dem Anmeldedatum statuiert der PLT
hinsichtlich der Form- und Inhaltsvorschriften der Anmeldung eine Pflicht der
nationalen Amter, Anmeldern mitzuteilen, sollte ihre Eingaben den im Abkommen
geregelten formellen Anforderungen nicht gentigen (s. zur Benachrichtigung auch
Ziff. 2.2.3.7). Zugleich ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Erflllung
der Voraussetzungen zu geben (Art. 6 Abs. 7 PLT). Regel 6 bestimmt die
diesbeziiglichen Fristen. Artikel 6 Absatz 8 PLT legt die moglichen Sanktionen im
Versdumnisfall fest.

2235 Vertretung und Vertreterzwang (Art. 7 und Regel 7
PLT)

Der PLT behandelt in Artikel 7 verschiedene Aspekte der Vertretung. Die formellen
Anforderungen sind abschliessend geregelt (Art. 7 Abs. 4 PLT). Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe a PLT Uberl&sst allerdings jeder Vertragspartel, das Recht zur Ausiibung
der Vertretung fur ein Verfahren vor dem Amt (zu diesem Begriff siehe Art. 1 Ziff.
xiv PLT) in der nationalen Gesetzgebung zu ordnen. Beispielsweise kann die
Vertretung von einer Berufszulassung des Vertreters abhangig gemacht werden
(Erléuterungen, N. 7.03). Es bleibt auch dem nationalen Recht Uberlassen, zu
bestimmen, wer Vertreter sein kann. So kann jede Vertragspartei bestimmen, ob nur
Rechtsanwélte oder auch Patentanwélte als Vertreter agieren kdnnen und ob eine
einfache Gesellschaft als Vertreterin angesehen werden kann (Erl&uterungen, N.
1.08). Weiter kann jede Vertragspartei verlangen, dass der Vertreter eine Anschrift
(nicht aber seinen Wohnsitz bzw. Sitz) in dem von der Vertragspartei bezeichneten
Gebiet hat. Artikel 7 Absatz 3 sowie Regel 7 Absétze 2 und 3 regeln die Mitteilung
der Ernennung eines Vertreters. Mit der Beendigung der Vertretung befasst sich der
PLT aber nicht (Erlauterungen, N. 7.01).

Buchstabe b von Artikel 7 Absatz 1 PLT hélt den Grundsatz fest, dass Handlungen
von oder gegeniber einem Vertreter digenigen Personen binden, die den
betreffenden Vertreter bestellt haben. Buchstabe ¢ bestimmt weiter, dass jede
Vertragspartei vorsehen kann, dass bei einem Widerruf einer Vollmacht die
Unterschrift eines Vertreters nicht die Wirkung einer Unterschrift der vertretenen
Person hat. Der PLT schreibt aber nicht vor, dass Mitteilungen eines Amts geméss
Artikel 5 Absatz 3 oder Artikel 6 Absatz 7 PLT zwingend an den Vertreter zu
senden sind (Erl&uterungen, N. 7.05).

Artikel 7 Absatz 2 PLT erlaubt den Vertragsparteien, einen Vertreter zwingend
vorzuschreiben. Zugleich regelt diese Bestimmung in Verbindung mit Regel 7
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Absatz 1 PLT die Ausnahmen vom Vertreterzwang. Folgende Handlungen kénnen
demnach auch ohne Vertreter vorgenommen werden: die Einreichung einer
Anmeldung zum Zweck der Zuerkennung eines Anmeldedatums, die Bezahlung
einer Gebhr, die Einreichung einer Kopie eines friheren Gesuchs gemass Regel 2
Absatz 4 PLT, die Einreichung einer Kopie eines friheren Gesuchs gemass Regel 2
Absatz 5 Buchstabe b PLT sowie den Empfang einer Quittung oder Mitteilung des
Amts. Demgegeniiber kann in Bezug auf die Einreichung von Ubersetzungen eine
Vertretung zwingend vorgeschrieben werden.

Das schweizerische Recht sieht fur ausserhalb der Schweiz domizilierte Personen
einen Vertretungszwang fir Verfahren vor den Verwaltungsbehdrden und dem
Richter vor (Art. 13 PatG; siehe auch Art. 133 Abs. 3 PatG). Die Zahlung von
Gebiihren bedarf keiner Vertretung, ebensowenig die Einreichung einer Anmeldung,
einer Ubersetzung oder eines Anderungs- oder Weiterbehandlungsantrags. Ein
Vertreterzwang besteht fur ausserhalb der Schweiz domizilierte Anmelder erst nach
Zuerkennung des Anmeldedatums (Art. 46 i.V.m. Art. 48 PatV). Bei internationalen
Anmeldungen geht aus Artikel 124 Absatz 2 und dis PatV hervor, dass die
Einreichung der in Artikel 138 PatG genannten Unterlagen nicht zwingend von
einem Vertreter vorzunehmen ist. Das geltende Recht entspricht daher bereits dem
PLT.

Auch hinsichtlich der Formvorschriften in Bezug auf die Vertretung schreibt der
PLT den nationalen Amtern vor, den betroffenen Personen mitzuteilen, sollten ihre
Eingaben den im Abkommen geregelten formellen Anforderungen nicht gentigen (s.
auch Ziff. 2.2.3.7). Zugleich ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und zur
Erfullung der Voraussetzungen zu geben (Art. 7 Abs. 5PLT). Regel 7 Absatz5 PLT
bestimmt die diesbeziiglichen Fristen. Artikel 7 Absatz 6 PLT regelt die
Saumnisfolgen.

2236 Kommunikation (Art. 8 und Regeln 8 bis 11 PLT)

Gegenstand der Harmonisierung durch den PLT bilden auch die Form und Mittel der
Kommunikation zwischen einem Anmelder oder Patentinhaber und einem Amt.
Artikel 8 PLT sowie die Regeln 8 bis 10 PLT behandeln verschiedene Aspekte der
Kommunikation:

Gemaéss Artikel 8 Absatz 2 PLT darf jede Vertragspartei fur die Kommunikation mit
dem Amt die Verwendung einer vom Amt akzeptierten Sprache vorschreiben.
Vorbehalten bleibt Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b PLT, der vorsieht, dass fir die
Zuerkennung des Anmeldedatums derjenige Teil der Anmeldung, der dem Anschein
nach eine Beschreibung darstellt, in einer beliebigen Sprache sein kann.

Aufgrund von Artikel 8 Absatz 3 PLT ist eine Vertragspartel weiter verpflichtet,
eine Anmeldung auf einem Formular entgegenzunehmen, das einem internationalen
Standardformular entspricht, das gestiitzt auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe ¢ und
Regel 20 PLT ausgearbeitet werden soll. Vertragsparteien, die auch in Zukunft nur
Mitteilungen auf Papier entgegennehmen wollen, kénnen nicht tUber diese Vorschrift
verpflichtet werden, elektronische Mitteilungen zu akzeptieren (Erléuterungen, N.
8.07). Grundsétzlich muss nédmlich keine Vertragspartei Eingaben entgegennehmen,
die nicht in Papierform sind (Art. 8 Abs. 1 Bst. b PLT). Doch steht es den
Vertragsparteien frei, nach dem 2. Juni 2005 zur elektronischen Kommunikation
Uberzuwechseln und Anmeldungen auf Papier abzulehnen (Regel 8 Abs. 1 Bst. a
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PLT). Den Vertragsparteien ist es dariiber hinaus bereits vor dem 2. Juni 2005
gestattet, anstelle einer Mitteilung in Papierform, deren Entgegennahme oder
Behandlung aufgrund ihrer Art oder ihres Umfangs a's undurchfihrbar erachtet wird
(z.B. die Anmeldung einer biotechnologischen Erfindung mit einer Sequenzliste von
mehreren Tausend Seiten), die Einreichung dieser Mitteilung in einer anderen Form
oder mit anderen Mitteln der Ubertragung verlangen (Regel 8 Abs. 1 Bst. d PLT).
Ungeachtet dieser Moglichkeiten muss einer Anmeldung in Papierform ein
Anmeldedatum zuerkannt werden, wenn sie die Erfordernisse von Artikel 5 PLT
erfullt (siehe auch ziff. 2.2.3.3). Ein Amt, das eine elektronische Anmeldung
vorschreibt, kann allerdings gestiitzt auf Artikel 8 Absatz 7 PLT verlangen, dass
innert der Frist geméss Regel 11 PLT eine Eingabe eingereicht wird, die den
anwendbaren Vorschriften entspricht. Im Unterlassungsfall verliert der Anmelder
aber das einma zuerkannte Anmeldedatum nicht, selbst wenn die Anmeldung
gestiitzt auf Artikel 8 Absatz 8 PLT zurlickgewiesen wird. Aufgrund des Verweises
auf Artikel 10 PLT ist es den Vertragsparteien auch grundsdtzlich untersagt, ein
Patent zu widerrufen, das trotz Nichteinhaltung dieser Formvorschriften erteilt
wurde (Erlauterungen, N. 5.02, 8.02 und 8.18). Welter ist jede Vertragspartel
gehalten, Mitteilungen in Papierform entgegenzunehmen, die der Wahrung einer
Frist dienen (Artikel 8 Abs. 1 Bst. d PLT). Reicht ein Anmelder oder ein
Patentinhaber bei einem Amt, das nach dem anwendbaren Recht nur die
elektronische Kommunikation erlaubt, eine Eingabe auf Papier ein, so stellt dies
einen Formfehler dar. Das Amt hat den Anmelder oder Patentinhaber hiervon
geméss Artikel 8 Absatz 7 PLT zu unterrichten und ihm Gelegenheit zu geben, seine
Eingabe zu verbessern (Erléuterungen, N. 8.05). Diese Vorbehalte zugunsten der
Papierform sichern Anmeldern und Patentinhabern aus Landern, die nicht Uber die
technische Infrastruktur industridisierter Lander verfligen, in angemessenem
Umfang die Mdglichkeit, ihre Rechte durch Eingaben auf Papier zu wahren (siehein
diesem Zusammenhang auch Ziff. 4 der gemeinsamen Erkl&rungen betreffend Regel
8 Abs. 1 Bst. aPLT).

Insoweit eine Vertragspartei die Einreichung von Mitteilungen bei ihrem Amt in
elektronischer Form oder mit elektronischen Ubertragungsmitteln (einschliesslich
Telegraph, Telex, Telefax oder andere gleichwertige Ubertragungsmittel) erlaubt, ist
sie gehalten, eine den diesbeziiglichen Vorschriften des PCT geniigende Mitteilung
entgegenzunehmen. Davon abgesehen, ist jede Vertragspartei frei, die Bedingungen
fir derartige Mitteilungen selbst festzulegen (Regel 8 Abs. 2 PLT, Erléuterungen, N.
R8.05).

Artikel 8 Absatz 4 PLT regelt in Verbindung mit Regel 9 PLT fir die
Kommunikation sowohl auf Papier als auch in elektronischer Form die
Anforderungen an eine Unterschrift und legt fest, wann eine Beglaubigung oder
andere Form der Bescheinigung einer Unterschrift gefordert werden darf. Den
Amtern ist es grundsitzlich nur bei begriindeten Zweifeln beziiglich der Echtheit der
Unterschrift erlaubt, weitere Nachweise zu verlangen. Keine Einschrénkung besteht
fur gerichtliche und vergleichbare Verfahren. Abgesehen von den Angaben im
Zusammenhang mit einer Unterschrift bestimmt Regel 9 PLT zundchst die
Anforderungen, die an eine Unterschrift auf Papier gestellt werden dirfen. Regel 9
Absatz 3 PLT verpflichtet die Vertragsparteien zur Annahme einer eigenhandigen
Unterschrift, erlaubt ihnen aber zugleich, andere Formen der Unterzeichnung (z.B.
eine gedruckte Unterschrift oder ein Stempel) zuzulassen. In Bezug auf
elektronische Unterschriften unterscheidet der PLT zwischen Unterschriften, die in
einer graphischen Darstellung der Unterschrift bestehen, und solchen, die nicht in
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einer solchen graphischen Wiedergabe resultieren. Im Einzelnen gilt folgendes:
Erlaubt eine Vertragspartei die Eingabe von Mitteilungen in elektronischer Form
oder elektronisch Ubertragene Mitteilungen, muss sie eine solche Mitteilung als
unterzeichnet entgegennehmen, wenn sie eine graphische Darstellung einer von ihr
akzeptierten eigenhandigen Unterschrift beinhaltet. Dies trifft beispielsweise auf
eine Mitteilungen zu, die per Fax an ein Faxgerédt oder einen Computer Ubermittelt
wird. In Ubereinstimmung mit der Regel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ PLT kann eine
Vertragspartei in diesen Féllen alerdings verlangen, dass das Origina der
Ubermittelten Nachricht mit der eigenhdndigen Unterschrift nachgereicht wird
(Erléuterungen, N. R9.02). In alen anderen Féllen kann jede Vertragspartel die
Anforderungen in Bezug auf die Unterschrift selbst bestimmen, soweit nicht die
kiinftigen Vorschriften unter dem PCT fir sie Anwendung finden.

Artikel 8 Absatz 5 PLT bezeichnet die Angaben, die von Seiten des Anmelders oder
Patentinhabers in der Korrespondenz verlangt werden kénnen. Es geht hier um
Angaben wie etwa der Name und die Adresse des Anmelders oder Patentinhabers,
die Anmelde- oder die Patenthummer. Es sei diesbeziiglich auf Regel 10 Absatz 1
PLT verwiesen. Artikel 8 Absatz 6 PLT bestimmt, dass eine Vertragspartei
verlangen kann, dass der Anmelder, der Patentinhaber oder eine andere betroffene
Person in jeder Mitteilung eine Korrespondenzadresse, ein gewéhltes Domizil
und/oder jede andere in der Ausfiihrungsordnung vorgesehene Adresse angibt.

Wie in anderem Zusammenhang schreibt der PLT den nationalen Amtern auch in
Bezug auf Artikel 8 PLT vor, den betroffenen Personen mitzuteilen, sollten ihre
Eingaben den im Abkommen geregelten formellen Anforderungen nicht gentigen (s.
auch ziff. 2.2.3.7). Zugleich ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und zur
Erflllung der Voraussetzungen zu geben (Art. 8 Abs. 7 PLT). Zu beachten ist, dass
nur derjenige Anmelder oder Patentinhaber oder digjenige Person benachrichtigt
werden muss, welche die Mitteilung verfasst hat (Erléuterungen, N. 8.17). Regel 11
Absatz 1 PLT bestimmt die diesbeziiglichen Fristen, Artikel 8 Absatz 8 PLT die
Saumnisfolgen.

Die Umsetzung dieser Vorschriften erfordern geringfligige Anpassungen der
Patenverordnung. Sie werden aber in erster Linie bei einer kiinftigen Einfihrung der
elektronischen Patentanmeldung und Kommunikation von Bedeutung sein.

2237 Benachrichtigungen (Art.9PLT)

Verschiedentlich ist vorstehend bereits auf die Pflicht der Vertragsparteien
hingewiesen worden, die betroffenen Personen im Falle der Missachtung eines nach
diesem Vertrag zuléssigen Formerfordernisses zu benachrichtigen. Artikel 9 PLT
enthé@lt gemeinsame Vorschriften fir derartige Benachrichtigungen. Eine Reihe von
Modalitdten bleiben den Vertragsparteien Uberlassen. So bestimmt der Vertrag
weder die Mittel der Benachrichtigung (z.B. eingeschriebener oder gewohnlicher
Postversand, Publikation in einem Amtsblatt) noch den Zeitpunkt, von dem an die
mit der Benachrichtigung beginnenden Fristen zu laufen beginnen (z.B. Datum des
Versands oder des Zugangs, Erlauterungen, N. 9.01).

Artikel 9 Absatz 1 PLT hét fest, dass eine Benachrichtigung an die
Korrespondenzadresse oder an das gemass Artikel 8 Absatz 6 zu bestimmende

Domizil hinreichend ist. Fehlen diese Angaben, ist es den Vertragsparteien
freigestellt, der Benachrichtigung an eine andere Zuschrift, die von der betroffenen

63



Person angegeben wurde (z.B. Angaben geméss Art. 5 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii und Art.
5 Abs. 1 Bst. ¢ PLT), die gleiche Rechtswirkung zu geben. Aufgrund der
Wahlfreiheit hinsichtlich der Mittel der Publikation (Erléuterungen, N. 9.01) ist
allerdings davon auszugehen, dass die Publikation in einem Amtsblatt nicht bloss als
Ersatz einer Benachrichtigung an die Korrespondenzadresse oder das gewahlte
Domizil vorgesehen werden kann. Umgekehrt besteht keine Verpflichtung, dem
Anmelder, dem Patentinhaber oder einer anderen betroffenen Person eine
Benachrichtigung zu schicken, wenn dem Amt keine Angabe geliefert wurde, die es
erlaubt, diese Personen zu erreichen (Art. 9 Abs. 2 PLT).

Unterlésst es das Amt, den Anmelder, den Patentinhaber oder eine andere
interessierte Person zu benachrichtigen, dass gewisse Bedingungen des Vertrags
oder seiner Ausfuhrungsordnung nicht eingehalten sind, so befreit dies die
betreffenden Personen nicht von der Verpflichtung, diese Bedingungen zu erfullen.
Vorbehalten bleibt Artikel 10 Absatz 1 PLT. Die Fristen zur nachtréglichen
Erfullung der Bedingungen berechnen sich allerdings in aler Regel vom Zeitpunkt
der Benachrichtigung der betroffenen Person und beginnen vorher nicht zu laufen.
Ausgenommen sind die Félle, in denen eine Benachrichtigung unterblieben ist, well
dem Amt keine geniigenden Angaben gemacht wurden, die es erlauben wirden, die
betreffenden Personen zu erreichen (Regel 2 Abs. 2, Regel 6 Abs. 2, Regel 7 Abs. 6,
Regel 11 Abs. 2 und Regel 15 Abs. 7 Bst. b Ziff. ii PLT). Unabhdngig von einer
Benachrichtigung nach Artikel 5 Absatz 5 PLT lauft auch die Frist, um einen im
Zeitpunkt der Anmeldung fehlenden Teil der Beschreibung oder eine Zeichnung
einzureichen (siehe Regel 2 Abs. 2 PLT; Erlauterungen, N. 9.04), da das Amt nicht
verpflichtet ist, das Fehlen der genannten Bestandteile der Anmeldung festzustellen.

2238 Gultigkeit und Widerruf eines Patents (Art. 10 PLT)

Artikel 10 PLT beinhaltet verschiedene Grundsétze, die in zweifacher Hinsicht Uber
den eigentlichen Anwendungsbereich des Vertrages (s. Ziff. 2.2.3.1) hinausgehen:
Erstens beschlagen sie nicht nur Verfahren vor der mit der Erteilung und
Registrierung von Patenten befassten Behdrde, sondern auch gerichtliche Verfahren.
Zweitens sind diese Grundsétze eher dem materiellen Recht als den Formalitdten des
Patentrechts zuzuordnen. Dies gilt insbesondere fir Artikel 10 Absatz 1 PLT, der
bestimmt, dass die Nichtbeachtung eines oder mehrerer Formerfordernisse des
Artikels 6 Absétze 1, 2, 4 und 5 sowie des Artikels 8 Absétze 1 bis4 PLT keinen
Grund fur einen vollstédndigen oder teilweisen Widerruf oder eine Nichtigerklarung
des Patentes bilden, es sei denn, die Nichtbeachtung des Formerfordernisses
geschehe in betriigerischer Absicht. Diese Vorschrift sind ale Behdrden einer
Vertragspartei unterworfen, namentlich auch deren Gerichte (Erl&auterungen, N.
10.01). Fir die Anwendung dieser Vorschrift ist es unerheblich, ob die
Formerfordernisse nicht beachtet wurden, weil das Amt eine Benachrichtigung
unterlassen hat oder weil einer solchen keine Folge geleistet wurde. Das Verbot der
Zuriicknahme eines Patents ist allerdings in sachlicher Hinsicht auf digjenigen
Formerfordernisse beschrénkt, die sich in den abschliessend genannten
Bestimmungen des PLT finden. Es geht dabei um Formerfordernisse, die in Bezug
auf eine Anmeldung nicht erflillt werden. Den Vertragsparteien steht es folglich frei,
as Folge der Missachtung anderer als der genannten Formalitéten den Widerruf oder
die Nichtigkeit des Patents vorzusehen (Erlauterungen, N. 10.02). Gleiches gilt fur
die Nichtbeachtung von Formerfordernissen, die in Bezug auf erteilte Patente
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bestehen (Erléuterungen, N. 10.04), sowie hinsichtlich der Missachtung von
materiellrechtlichen Vorschriften (Erléuterungen, N. 10.03).

Artikel 10 Absatz 2 PLT schreibt den Vertragsparteien weiter vor, dass den
betroffenen Personen die Mdglichkeit zu geben ist, Bemerkungen vorzubringen und
Anderungen oder Berichtigungen anzubringen, wenn der Widerruf oder die
Nichtigerkl&rung eines Patents ins Auge gefasst wird. Anderungen oder
Berichtigungen mussen allerdings nach dem anwendbaren Recht gestattet sein. Es
bestent somit keine Verpflichtung der Vertragsparteien, Anderungen oder
Berichtigungen in jedem Fall zuzulassen (Erlauterungen, N. 10.06). Jede
Vertragspartei bestimmt sodann selbst, ob Bemerkungen schriftlich oder miindlich
vorzubringen sind. Artikel 10 Absatz 2 PLT findet auf alle Verfahren Anwendung,
die den Widerruf oder die Nichtigerklérung eines Patents zum Gegenstand haben.
Dabel kann es sich um ein Verfahren vor dem Amt oder vor einem Gericht handeln.
Unerheblich ist auch der Rechtsgrund fir den Widerruf oder die Nichtigerkl&rung.
Artikel 10 Absatz 2 PLT ist somit auch in Verfahren zu beachten, in denen ein
Widerruf beziehungsweise die Nichtigerklarung wegen Missachtung materieller
Vorschriften in Frage steht (Erl&uterungen, N. 10.07).

Eine Verpflichtung der Vertragsstaaten, besondere Verfahren fur den Widerruf
vorzusehen, besteht nicht (Art. 10 Abs. 3PLT).

2239 Fristerstreckung, Fortsetzung des Verfahrens,
Wiederherstellung (Art. 11 und 12 sowie Regel 12 und
13PLT)

Der PLT schreibt den Vertragsparteien in den Artikeln 11 und 12 vor, in einem
Mindestumfang Rechtsbehelfe zur Behebung der Folgen eines Fristversdumnisses
vorzusehen. Auf diese Weise sollen Anmelder und Patentinhaber vermehrt vor
einem ungewollten Rechtsverlust geschiitzt werden, der dann eintreten kann, wenn
diese (oder ihre Vertreter) die Frist fir eine Handlung versdumen, die notwendig ist,
um ein Patent zu erlangen oder aufrecht zu erhalten.

Artikel 11 PLT verlangt, dass eine Méglichkeit zur Korrektur gegeben sein muss,
wenn eine vom Amt angesetzte Frist nicht eingehalten wird. Der PLT I&sst den
Vertragsparteien die Wahl zwischen zwei Arten von Korrekturmdglichkeiten, die
einander as gleichwertig zur Seite gestellt werden: Entweder ist eine Verléngerung
der Frist zu ermdglichen, die im Unterschied zur (fakultativen) Fristerstreckung
gemass Artikel 11 Absatz 1 Ziffer i PLT nach Ablauf der urspriinglichen Frist
beantragt werden kann (Art. 11 Abs. 1 Ziff. ii PLT). Oder esist die Fortsetzung des
Verfahrens nach dem Vorbild der Weiterbehandlung geméass Artikel 46a PatG
vorzusehen (Art. 11 Abs. 2 PLT).

Weder die Fristverlangerung nach Artikel 11 Absatz 1 Ziffer ii PLT noch die
Fortsetzung des Verfahrens dirfen an den Nachwels gehdriger Sorgfalt oder
fehlender Absicht gekniipft werden. Vom Sdumigen darf nur verlangt werden, dass
er ein Gesuch entsprechend den Anforderungen von Art. 11 Absatz 1 und 2 sowie
der Regel 12 PLT stellt sowie gegebenenfalls eine Gebuhr bezahlt (s. Art. 11 Abs. 5
PLT; Erléuterungen, N. 11.01). In Bezug auf die Fortsetzung des Verfahrens ist
hervorzuheben, dass das nationale Recht verlangen darf, dass die versdumte
Handlung innert der Frist fir das Gesuch nachgeholt wird. Einzelheiten zu beiden
Behelfen finden sichin Regel 12 PLT.
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Sowohl die Fristverlangerung als auch die Fortsetzung des Verfahrens muss
lediglich hinsichtlich solcher Fristen gewahrt werden, die von einem Amt im
Rahmen eines Verfahrens angesetzt werden. Keine entsprechende Verpflichtung
besteht in Bezug auf gesetzliche Fristen oder Fristen, die von einem Gericht
angesetzt werden (Erlauterungen, N. 11.02). Regel 12 Absatz 5 PLT enthélt dartiber
hinaus einen Katalog von Fristen, in Bezug auf welche die Vertragsparteien keine
Fristerstreckung beziehungsweise Fortsetzung des Verfahrens gewadhren missen.
Hervorzuheben ist, dass Fristen zur Zahlung von Jahresgebiihren in diesem
Ausnahmekatal og figurieren.

Artikel 11 Absatz 6 PLT sichert den sdumigen Personen minimale Verfahrensrechte:
Ein Gesuch um Fristverlangerung oder Fortsetzung des Verfahrens darf nicht
verweigert werden, ohne dass dem Anmelder oder Patentinhaber die Moglichkeit
eingeraumt wird, binnen niitzlicher Frist Bemerkungen zur beabsichtigten
Verweigerung anzubringen.

Artikel 12 PLT stellt der Fristverlangerung beziehungsweise der Fortsetzung des
Verfahrens die Moglichkeit der Wiederherstellung von Rechten (Wiedereinsetzung
in den friheren Stand) zur Seite. Im Unterschied zur Fortsetzung des Verfahrens ist
die Gewéahrung der Wiederherstellung allerdings an den Nachweis gebunden, dass
die Frist trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umsténden gebotenen Sorgfalt
oder — aternativ — unabsichtlich versdumt wurde (Art. 12 Abs. 1 Ziff. iv PLT).
Darliber hinaus findet dieser Behelf auch auf gesetzliche Fristen Anwendung
(Erlauterungen, N. 13.01). Was die Voraussetzungen der Wiederherstellung
anbelangt, sei auf Artikel 13 Absatz 1 und Regel 13 Absétze 1 und 2 PLT verwiesen.
Regel 13 Absatz 3 PLT nimmt bestimmte Fristen von der Wiederherstellung aus.
Keine Harmonisierung erfahren etwaige Mitbenutzungsrechte Dritter, welche die
Erfindung in der Zeit zwischen dem Verlust der Rechte und der Gewahrung der
Wiederherstellung in gutem Glauben benutzt haben (Erlauterungen, N. 12.10).

Zusammen mit Artikel 12 PLT ist auch Artikel 13 Absatz 2 PLT zu behandeln, der
den Vertragsparteien die Wiederherstellung des Prioritétsrechts nach Artikel 4 PvU
zur Verpflichtung macht (Art. 13 Abs. 2 PLT). Die Voraussetzungen entsprechen
denjenigen der Wiederherstellung nach Artikel 12 Absatz 1 PLT.

Auch in Bezug auf die Wiederherstellung legt der PLT minimale Verfahrensrechte
fest: Ein Gesuch um Wiederherstellung darf nicht verweigert werden, ohne dass dem
Anmelder oder Patentinhaber die Moglichkeit eingeréumt wird, binnen niitzlicher
Frist Bemerkungen zur beabsichtigten Verweigerung anzubringen (Art. 12 Abs. 5
und Art. 13 Abs. 6 PLT).

Das schweizerische Recht entspricht schon heute weitestgehend den Anforderungen
des PLT. Der Anwendungsbereich der Weiterbehandlung geméss Artikel 46a PatG
ist im schweizerischen Recht sogar wesentlich weiter als derjenige der Fortsetzung
des Verfahrens: Sie kann nicht nur beim Versdumnis einer vom Amt bestimmten
Frist, sondern auch beim Verpassen einer gesetzlichen Frist beantragt werden.
Anpassungen sind lediglich in Bezug auf den Beginn der Frist fur einen Antrag auf
Weiterbehandlung und in Bezug auf die Gelegenheit zur Stellungnahme erforderlich
(s. Ziff. 2.2.4.2). Artikel 47 PatG betreffend die Wiedereinsetzung kann unveréndert
belassen werden. Nach schwei zerischem Recht ist auch die Wiedereinsetzung in die
Prioritétsfrist bereits verwirklicht. Artikel 12 Absatz 5 PLT wird in der
Patentverordnung Rechnung getragen werden
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2.2.3.10 Berichtigung oder Ergéanzung eines
Prioritatsanspruchs; Wieder herstellung des
Prioritatsrechts (Art. 13 und Regel 14 PLT)

Artikel 13 Absatz 1 PLT, welcher der Regel 26bis.1 PCT nachempfunden ist, erlaubt
dem Anmelder, einen Prioritdtsanspruch (eine Prioritétserklé&rung) zu berichtigen
oder zu ergénzen. Die Voraussetzungen fur eine Berichtigung oder einen Nachtrag
eines Prioritatsanspruchs ergeben sich aus Artikel 13 Absatz 1 in Verbindung mit
Regel 14 Absédtze 2 und 3 PLT. Hervorzuheben ist, dass das Anmeldedatum der
spateren Anmeldung nicht nach dem Zeitpunkt des Ablaufs der Prioritétsfrist
gemass PVU liegen darf, wobei sich deren Ablauf vom Zeitpunkt der Einreichung
der dltesten Anmeldung berechnet, deren Prioritdt beansprucht wird (Art. 13 Abs. 1
Ziff. iii PLT). Liegt das Anmeldedatum der spéateren Anmeldung nach dem
Zeitpunkt des Ablaufs der Prioritétsfrist, so kommt nur noch eine Wiederherstellung
des Prioritétsrechts nach Artikel 13 Absatz 2 PLT (s. Ziff. 2.2.3.9) in Betracht.

Artikel 13 Absatz 3 PLT gibt dem Anmelder fir digjenigen Féle ein Hilfsmittel in
die Hand, in denen ein Prioritdtsrecht verloren geht, weil das Amt, bei dem die
frihere Anmeldung eingereicht wurde, nicht rechtzeitig eine als Prioritétsbeleg
bendtigte Kopie dieser Anmeldung abgegeben hat, so dass der Anmelder die nach
Artikel 6 Absatz 5 PLT anwendbaren Fristen nicht eingehalten konnte, obschon er
frihzeitig die Anfertigung einer Kopie veranlasst hat. Was die Voraussetzungen fir
die Wiederherstellung des Prioritétsrechts anbelangt, kann auf den Wortlaut von Art.
13 Absatz 3 und Regel 14 Absdtze 6 und 7 PLT verwiesen werden. Eine besondere
Regelung der Wiederherstellung des Prioritétsrechts drangte sich deshalb auf, weil
die Frist zur Einreichung des Prioritétshelegs regelméssig in der nationalen
Gesetzgebung oder in regionalen Ubereinkommen festgelegt und nicht vom Amt
angesetzt wird, weshalb die Vertragsparteien nicht verpflichtet waéren, dem
Anmelder in diesen Féllen eine Fristerstreckung oder die Weiterbehandlung geméss
Artikel 11 PLT zu gewéhren.

Die Berichtigung und Ergénzung enes Prioritdtsanspruchs sowie die
Wiederherstellung des Prioritdtsrechts geméss Artikel 13 Absatz 3 PLT erfordern
eine Anpassung der Patentverordnung (Art. 39 ff. PatV). Demgegentiber ist die
Wiederherstellung des Prioritétsrechts nach Artikel 13 Absatz 2 PLT in Artikel 47
PatG bereits verwirklicht (s. Ziff. 2.2.3.9).

Wie schon im Zusammenhang mit den Artikeln 11 und 12 PLT finden sich in
Artikel 13 Absatz 6 PLT minimale Verfahrensrechte: Ein Gesuch um Berichtigung
oder Ergénzung eines Prioritétsanspruchs oder um Wiederherstellung des
Prioritétsrechts darf nicht verweigert werden, ohne dass dem Anmelder oder
Patentinhaber die Mdglichkeit eingerdumt wird, binnen nitzlicher Frist
Bemerkungen zur beabsichtigten Verweigerung anzubringen.

22311 Anderungen und Eintragungen im Patentregister
(Regeln 15 bis17 PLT)

Der PLT behandelt in den Ausfilhrungsvorschriften auch die folgenden Anderungen
oder Eintragungen im Patentregister:

die Eintragung einer Namens- oder Adressanderung (Regel 15 PLT),
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- die Eintragung einer Anderung in der Person des Anmelders oder
Patentinhabers (Regel 16 PLT),

- dieEintragung eines Lizenzvertrages (Regel 17 PLT) und
- dieBerichtigung von Irrtimern (Regel 18 PLT).

Regel 15 PLT standardisiert die Verfahren im Zusammenhang mit dem Begehren
um Eintragung einer Namensinderung oder eines Adresswechsels des Anmelders
oder Patentinhabers, soweit es sich nicht um eine Anderung in der Person des
Anmelders oder Patentinhabers handelt. Zu denken ist etwa an einen
Namenswechsels aufgrund einer Heirat des Patentinhabers oder eine
Adressanderung der Firma, die eine Erfindung zum Patent angemeldet hat.
Anderungen in der Person des Anmelders oder Patentinhabers werden in Regel 16
PLT behandelt. Regel 15 PLT legt abschliessend die Anforderungen an ein
Begehren um Eintragung einer Namensénderung oder eines Adresswechsels fest
(Regel 15 Abs. 5 PLT). Als Sanktion fur den Fall, dass eine oder mehrere
Erfordernisse nicht fristgerecht erflllt werden, kann eine Vertragspartei die
Verweigerung des Gesuchs vorsehen. Es dirfen keine strengeren Sanktionen zur
Anwendung kommen (Regel 15 Abs. 7 PLT). Geméss Absatz 8 finden diese
Vorschriften auch bei einer Namensédnderung oder einem Adresswechsels des
Vertreters oder bei einer Anderung der Korrespondenzadresse beziehungsweise des
gewahlten Domizils Anwendung. Die Bestellung eines neuen Vertreters wird keinen
einheitlichen Vorschriften unterstellt. Es ist vielmehr Sache der Vertragsparteien, in
dieser Frage eine Regelung zu treffen (Erléuterungen, N. 7.01).

Regel 16 PLT vereinheitlicht die Anforderungen an ein Gesuch um Eintragung eines
Wechsels in der Person des Anmelders und des Patentinhabers insbesondere im
Zusammenhang mit einer Ubertragung der Anmeldung oder des Patents. Dabei wird
danach unterschieden, ob der Wechsdl in der Person des Anmelders oder des
Patentinhabers auf einen Vertrag (Regel 16 Abs. 2 Bst. a PLT), ene
Unternehmensumstrukturierung (Regel 16 Abs. 2 Bst. b PLT) oder einen anderen
Rechtsgrund (Regel 16 Abs. 2 Bst. ¢ PLT) zurlckzuftihren ist. Ist an einer
Anmeldung oder an einem Patent eine Mehrheit von Personen berechtigt und bezieht
sich die Anderung auf einen oder mehrere, aber nicht auf ale Berechtigten, kann
eine Vertragspartel verlangen, dass dem Amt gegenilber nachgewiesen wird, dass
jeder der Berechtigten, mit der Anderung einverstanden ist (Regel 16 Abs. 2 Bst. d
PLT). Regel 16 Absatz 5 PLT bestimmt weiter, dass ein einziges Gesuch genugt,
selbst wenn die Anderung mehrere Anmeldungen und/oder Patente der gleichen
Person betrifft, sofern die Anderung fir ale diese Anmeldungen oder Patente
dieselbe ist und deren Nummern im Gesuch aufgefiihrt sind. Eine Vertragspartei
kann allerdings verlangen, dass fur jede Anmeldung und fiir jedes Patent eine Kopie
des Gesuchs eingereicht wird. Die Vertragsparteien dirfen keine weiteren
Anforderungen an ein Gesuch um Eintragung eines Wechsels in der Person des
Anmelders und des Patentinhabers stellen (Regel 16 Abs. 7 PLT). Esist ihnen auch
nicht gestattet, strengere Sanktionen als die Zuriickweisung des Gesuchs vorzusehen
(Regel 16 Abs. 8 i.V.m. Regel 15 Abs. 7 PLT). Da aber der PLT die materiellen
Voraussetzungen fir eine rechtsgiiltige Ubertragung nicht vereinheitlicht (Art. 2
Abs. 2 PLT), bleibt es den Vertragsparteien Uberlassen, den Rechtsiibergang an
weitere Bedingungen zu knipfen, was namentlich im Erbschaftsfall oder bei einer
Zwangsverwertung im Rahmen eines Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahrens
denkbar ist (Erléuterungen, N. R16.17).
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Regel 17 PLT enthdlt harmonisierte Bestimmungen betreffend die Eintragung von
Lizenzvertrégen und (aufgrund des Verweises in Abs. 8) von Sicherheiten an
Anmeldungen und Patenten. Ob und gegebenenfalls welche Lizenzvertrége oder
Sicherheiten im Patentregister eingetragen werden kénnen, bestimmt sich nach dem
jeweils anwendbaren Recht und bleibt folglich der Regelung durch die
Vertragsparteien Uberlassen (Erléuterungen, N. R17.01 und R17.11). Soweit
allerdings entsprechende Registereintrége mdglich sind, richtet sich die Behandlung
von Gesuchen um Eintragung von Lizenzvertrégen und Sicherheiten nach den
Vorschriften der Regel 17 PLT. Zu erwéhnen ist in dieser Hinsicht, dass Regel 17
Absatz 2 PLT die Anforderungen an den Nachweis der Rechtsgrundlage einer
Lizenz vereinheitlicht. Der Hervorhebung verdient, dass dem Gesuchsteller fir den
Nachweis einer frei abgeschlossenen Vereinbarung die Wahl zu geben ist, dem
Gesuch entweder eine Kopie der Vereinbarung beizulegen oder bloss einen Auszug
derselben, der die Teile der Vereinbarung hinsichtlich der abgetretenen Rechte und
der Tragweite dieser Rechte enthélt (Regel 17 Abs. 2 Bst. aPLT).

Die Regeln 15 bis 17 erfordern Anpassungen der Artikel 105 und 106 PatV.

Regel 18 PLT enthélt in Bezug auf die Berichtigung von Irrtimern im Register und
in Verdffentlichungen des Amtes vereinheitlichte Bestimmungen zu den formellen
Anforderungen und dem Verfahren. Die Vertragsparteien kdnnen aber bestimmen,
unter welchen materiellen Voraussetzungen die Korrektur eines Irrtums zuzulassen
ist. Das anwendbare Recht kann beispiel sweise festlegen, mit welcher Bestimmtheit
andere Inhalte als die beantragte Korrektur auszuschliessen sind (Erléuterungen, N.
R18.01). Weiter bestimmt sich nach dem anwendbaren Recht, welche Irrtimer
berichtigt werden kénnen (Erlauterungen, N. R18.02). Vom Anwendungsbereich
dieser Bestimmung bleiben Korrekturen in der Anmeldung, insbesondere
Anderungen der Anspriiche, Beschreibung und Zeichnungen, ausgeklammert, die
aufgrund eines Prufungsberichts oder im Laufe der Prifung der Anmeldung erfolgen
(Erlauterungen, N. R18.01).

2.2.3.12 Vertrags- und verwaltungstechnische Bestimmungen

Eine Reihe administrativer Bestimmungen (Art. 14 bis 26 sowie Regeln 20 und 21
PLT) behandeln vertrags- und verwaltungstechnische Fragen. Die wichtigsten
Bestimmungen werden im Folgenden erl&utert.

223121 Verhaltniszur PVU (Art. 15PLT)

Artikel 15 Absatz 1 PLT verpflichtet die Vertragsparteien zur Einhaltung der
Vorschriften der PVU betreffend Patente. Es sind dies die Artikel 2 bis Sjuater
sowie die Artikel 11 und 12 PVU.

Absatz 2 von Artikel 15 PLT halt sodann fest, dass der PLT und seine
Ausfiihrungsordnung sowohl die bestehenden Verpflichtungen der Vertragsparteien
als auch die Rechte der Anmelder und Patentinhaber aus der PVU unbertihrt lassen.
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223122 Wirkung der Revisionen und Anderungen des PCT
(Art. 16 PLT)

Mit Blick auf die Anbindung des PLT an den PCT in Bezug auf Form- und
Inhaltsvorschriften fur Anmeldungen (s. ziff. 2.2.3.4) ist Artikel 16 PLT von
besonderer Tragweite: Diese Vorschrift regelt namlich die Wirkung der Revisionen
und Anderungen des PCT beziehungsweise seiner Ausfiihrungsvorschriften fiir den
PLT.

Als Prinzip gilt, dass Revisionen und Anderungen des PCT, seiner Ausfiihrungs-
oder Verwaltungsvorschriften, die nach dem 2. Juni 2000 verabschiedet werden und
mit den Bestimmungen des PLT vereinbar sind, auf den PLT Anwendung finden,
wenn die Versammlung der PLT-Vertragsparteien diesen mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen zustimmt (Art. 16 Abs. 1 und Art. 17 Abs. 2
Ziff. v PLT). Die Versammlung der PLT-Vertragsparteien wird bei dieser
Gelegenheit auch Uber die Mdoglichkeit von Vorbehaten befinden, die den
Vertragsparteien unter dem PCT eingerdumt werden (s. Ziff. 2 der gemeinsamen
Erklarungen betreffend Art. 1 Ziff. xvii, Art. 16 und Art. 17 Abs. 2 Ziff. v PLT).
Grundsétzlich haben aber Vorbehalte unter dem PCT im PLT keine Geltung (Art. 16
Abs. 2 PLT). Um einen unverhdltnisméssigen administrativen und finanziellen
Aufwand zu vermeiden, sollen kiinftig die Versammlung der PCT-Vertragsstaaten
und der PLT-Vertragsparteien soweit erforderlich zusammen durchgefiihrt werden
(s. Ziff. 2 der gemeinsamen Erklarungen betreffend Art. 1 Ziff. xvii, Art. 16 und Art.
17 Abs. 2 Ziff. v PLT).

223123 Versammlung der Vertragsparteien (Art. 17 PLT)

Artikel 17 regelt die Zusammensetzung, die Aufgaben, das Quorum, die
Beschlussfassung, die Mehrheiten sowie die Sitzungen der Versammlung der
Vertragsparteien des PLT. Beschliisse der Versammlung werden grundsétzlich mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefdllt. VVorbehalten
bleiben Artikel 14 Absétze 2 und 3 (Anderung der Ausfiihrungsordnung), Artikel 16
Absatz 1 (Ubernahme der Revisionen und Anderungen des PCT) und Artikel 19
Absatz 3 PLT (Revision bestimmter Artikel des PLT). Hervorzuheben ist, dass jede
Vertragspartei, die eine zwischenstaatliche Organisation ist, an Stelle ihrer
Mitgliedstaaten mit derjenigen Anzahl Stimmen an der Abstimmung teilnehmen
kann, die der Zahl seiner Mitgliederstaaten entspricht, die Parteien des Vertrags
sind. Sobald aber ein Mitgliedstaaten sein Stimmrecht auslbt, nimmt die
zwischenstaatliche Organisation nicht mehr an der Abstimmung teil. Sie nimmt auch
dann nicht an der Abstimmung teil, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten Mitglied einer
anderen zwischenstaatlichen Organisation ist, und diese letztere an der Abstimmung
teilnimmt. Sollten die Européischen Gemeinschaften dem PLT beitreten und in einer
Abstimmung an Stelle ihrer Mitgliedstaaten das Stimmrecht ausliben, kénnte die
Européische Patentorganisation nicht mehr anstelle ihrer Mitgliedsstaaten
abstimmen. Digjenigen Mitgliedstaaten der Européischen Patentorganisation, die
nicht zugleich Mitglied der Europdischen Gemeinschaften wéren, konnten ihr
Stimmrecht aber selbstandig ausiiben.
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223124 Inkrafttreten und Kindigung (Art. 21 und 24 PLT)

Der PLT tritt drei Monate nach der Hinterlegung von zehn Ratifizierungs- oder
Beitrittsurkunden von Staaten beim Generaldirektor in Kraft (Art. 21 Abs. 1 PLT).
Die ersten zehn Staaten, die eine Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunden hinterlegt
haben, sind vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des PLT an diesen gebunden (Art. 21
Abs. 2 Ziff. i PLT). Fir die anderen Staaten wird der PLT drei Monate nach dem
Zeitpunkt wirksam, in dem der Staat seine Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde
beim Generaldirektor hinterlegt hat, oder ab einem spéteren, in dieser Urkunde
angegebenen Zeitpunkt, aber nicht spéter als sechs Monate nach dem Zeitpunkt
dieser Hinterlegung (Art. 21 Abs. 2 Ziff. ii PLT). In Bezug auf den Beitritt
internationaler Organisationen sieht der PLT eine entsprechende Regelung vor (Art.
21 Abs. 2 Ziff. iii und iv PLT). Die Européische Patentorganisation, die Eurasische
Patentorganisation und die regionale afrikanische Organisation fur gewerbliches
Eigentum kdnnen allerdings bereits vor Inkrafttreten des PLT eine Ratifizierungs-
oder Beitrittsurkunde hinterlegen. In diesem Fall sind die betreffenden Organisation
drei Monate nach dem Inkrafttreten des PLT an diesen gebunden (Art. 21 Abs. 2
Ziff. iii PLT).

Jede Vertragspartei kann den PLT durch Notifikation an den Generaldirektor
kiindigen (Art. 24 Abs. 1 PLT). Die Kiindigung wird ein Jahr nach dem Zeitpunkt,
in dem der Generadirektor die Notifikation erhalten hat, oder zu einem spéteren, in
der Notifikation angegebenen Zeitpunkt, wirksam. Sie hat im Zeitpunkt, in dem die
Kiindigung wirksam wird, keinerlei Auswirkungen auf die Anwendung des PLT auf
die hangigen Gesuche oder auf die rechtskraftigen Patente (Art. 24 Abs. 2 PLT).

2.2.3.125 Anwendung des Vertrags auf hangige Anmeldungen
und in Kraft stehende Patente (Art. 22 PLT)

Artikel 22 PLT stellt zun&chst sicher, dass der PLT keine Riickwirkung hinsichtlich
solcher Sachumstande entfaltet, die sich vor dem Zeitpunkt ereignet haben, von dem
an der PLT die betreffende Vertragspartei bindet. Weiter will diese Bestimmung
vermeiden, dass eine Vertragspartei unterschiedliche Vorschriften anzuwenden hat,
je nach dem, ob Anmeldungen und Patente betroffen sind, die im Moment der
Bindung der Vertragspartei an den PLT héngig sind beziehungsweise in Kraft
stehen, oder solche, die nach diesem Zeitpunkt eingereicht beziehungsweise erteilt
werden (Erl&uterungen, N. 22.01).

Als Grundsatz halt Artikel 22 Absatz 1 PLT fest, dass die Bestimmungen des PLT
und seiner Ausfiihrungsordnung von einer Vertragspartei auf hangige Anmeldungen
und in Kraft stehende Patente von dem Zeitpunkt an anzuwenden sind, in dem die
betreffende Vertragspartei geméss Artikel 21 PLT gebunden wird. Da aber die
Vorschriften des Artikels 6 Absétze 1, 2, 4 und 5 sowie des Artikels 8 Absétze 1 und
4 PLT auf Patente, die im Zeitpunkt der Bindung der Vertragspartei durch den PLT
in Kraft stehen, nicht anwendbar waren, besteht auch keine Verpflichtung der
Vertragsparteien, Artikel 10 Absatz 1 PLT auf solche Patente anzuwenden
(Erlauterungen, N. 22.02).

Um eine Rickwirkung des PLT auszuschliessen, nimmt Artikel 22 Absatz 1 PLT die
Anwendung von Artikel 5 PLT betreffend das Anmeldedatum (s. Ziff. 2.2.3.3),
Artikel 6 Absdtze 1 und 2 PLT betreffend die Form, den Inhalt und die Darstellung
einer Anmeldung (s. Ziff. 2.2.3.4) sowie die dazugehdrigen Regeln auf hangige
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Anmeldungen und in Kraft stehende Patente aus. Sodann bestimmt Artikel 22
Absatz 2 PLT, dass keine Verpflichtung besteht, die Vorschriften des PLT und
seiner Ausfihrungsvorschriften auf Gesuche betreffend héngige Anmeldungen und
in Kraft stehende Patente anzuwenden, soweit diese Begehren vor dem Zeitpunkt
der Bindung der jeweiligen Vertragspartei (Art. 21 PLT) gestellt wurden.

2.2.3.12.6 Vorbehalte (Art. 23PLT)

Der PLT erlaubt den Vertragsparteien, nur einen VVorbehalt anzubringen: Geméss
Artikel 23 PLT kann jede Vertragspartei mittels eines Vorbehalts erkléren, dass sie
die Anwendung der Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 1 PLT auf das Erfordernis
der Einheit der anwendbaren Erfindung geméss PCT ausschliesst. Da Artikel 23
PLT abschliessend ist (siehe Art. 23 Abs. 4 PLT und Erléuterungen, N. 23.01),
erscheint fraglich, inwieweit die Ausschlussmoglichkeit geméss Regel 18 Absatz 7
PLT Bestand hat.

224 Die einzelnen Bestimmungen zur Anpassung des
Patentgesetzes an die drei Ubereinkommen im Bereich
des Patentrechts

224.1 Anpassung des Patentgesetzes an die Akte vom 29.

November 2000 zur Revision des Ubereinkommens
vom 5. Oktober 1973 (iber die Erteilung europaischer
Patente sowie an das Uber einkommen vom 17.
Oktober 2000 Gber die Anwendung des Artikels 65 des
EPU

Artikel 7cund 7d Neue Verwendung bekannter Stoffe

Mit dem Ziel, Arzte in der Ausiibung ihrer Berufstétigkeit nicht zu beeintréchtigen,
schliesst das Patentgesetz in Artikel 2 Buchstabe b (entsprechend Artikel 53 Bst. ¢
revEPU) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen
oder tierischen Korper angewendet werden, von der Patentierung aus (s. Art. 2 Abs.
3 Bst. b E-PatG). Um diesen extensiven Ausschluss wenigstens teilweise zu
kompensieren, wurde Artikel 7c PatG a's nationales Gegenstiick zur Regelung von
Artikel 54 Absatz 5 EPU beziehungsweise Artikel 54 Absatz 4 revEPU in das
Patentgesetz aufgenommen. Die mit dieser Norm verankerte Auslegung der Patent-
voraussetzung der Neuheit erlaubt es, Stoffe oder Stoffgemische als patentierbar zu
qualifizieren, die zwar as solche schon bekannt sind, aber mit Bezug auf deren
Anwendung in einem Verfahren nach Artikel 2 Buchstabe b PatG neu sind. Der
Erfinder muss aber in der Lage sein, die Substanz mit der neuen Anwendung in den
Anspruchen zu definieren und zwar in Form eines zweckgebundenen Stoffschutzes.
Der Anwendungsbereich dieses Artikelsist regelméssig auf die erste therapeutische
Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches beschrankt, da eine weitere Anwen-
dung auf dem Gebiet der Therapie oder Diagnostik die Neuheit oft nicht mehr fir
sich beanspruchen kann (BBI 1976 11 71). Die Praxis lasst jedoch die Patentierung
von weiteren Anwendungen beschrénkt auf einen zweckgebunden Stoffschutz in der
aquivalenten Form eines ,Verfahrens zur Herstellung eines Arzneimittels gegen...”
(sog. schweizerische Anspruchsform) zu.
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Es wird vorgeschlagen, das Patentgesetz an den neuen Artikel 54 Absatz 5 revEPU
(val. Ziff. 2.2.1.2) anzupassen und eine gesetzliche Grundlage fur die weitere
medizinische Indikation zu schaffen. Es ist hierzu vorgesehen, einen neuen Artikel
7d in das Patentgesetz aufzunehmen, der den Schutz weiterer medizinischen Indika-
tionen regelt. Das Ziel dieser Anpassung ist es, die heutige Praxis gesetzlich festzu-
schreiben.

Artikel 17 Voraussetzungen und Wirkung der Prioritét

In Angleichung an Artikel 87 Absatz 1 revEPU wird Artikel 17 Absatz 1 PatG
dahingehend klargestellt, dass eine Anmeldung in einem (oder mit Wirkung fir ein)
Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) in Bezug auf die Anerkennung von
Prioritétsrechten dieselbe Wirkung hat wie eine Anmeldung in einem (oder mit
Wirkung fur ein) Land, fir das die Pariser Verbandsiibereinkunft gilt. Aufgrund des
Artikels 2 Absatz 1 und der Artikel 3 und 4 des TRIPS-Abkommensist die Schweiz
heute schon verpflichtet, das Prioritdtsrecht allen Mitgliedstaaten der WTO einzu-
réumen (vgl. GATT-Botschaft 1, Ziff. 2.4.4.2 und 2.4.8.1, BBI 1994 |V 1, 289, 330).
Im Rahmen der Gesetzesanpassungen an das GATT/WTO-Ubereinkommen wurden
ausschliesdich jene Anderungen vorgeschlagen, die zur Ratifizierung des Uberein-
kommens unerlésslich waren. Aus diesen Grinden seh man damas von einer
Revision des Artikels 17 PatG ab. Zur Klarstellung und im Hinblick auf eine bessere
Versténdlichkeit des Gesetzes wird nunmehr vorgeschlagen, Artikel 17 Absatz 1
PatG im erlauterten Sinn zu prézisieren.

Artikel 24 Tellverzicht

Artikel 24 Absatz 2 PatG ermdglicht dem Patentinhaber, Fehlbeurteilungen bei der
Abfassung der Patentanspriiche innert einer beschrankten Frist wiedergutzumachen.
Sobald ein Patentanspruch auf anderem Weg als durch Aufhebung eines Anspruchs
oder durch Zusammenlegung eines unabhéngigen Patentanspruchs mit einem oder
mehreren von ihm abhéngigen Anspriichen (Art. 24 Abs. 1 Bst. aund b PatG) einge-
schrénkt werden soll, ist der Patentinhaber an zwei Voraussetzungen gebunden.
Erstens darf er eine solche Beschradnkung nur einmal durchfiihren und zweitens ist
eine solche nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen.
Dagegen lasst das im EPU neu eingefiihrte Beschrankungsverfahren (vgl. hierzu die
Ausfuhrungen zu Art. 105a bis 105¢ revEPU, Ziff. 2.2.1.3.1) einen Antrag auf
Beschrankung des européschen Patents jederzeit, d.h. ohne zeitliche Beschrankung
zu. Eine Beibehaltung der schweizerischen Sonderregel in Absatz 2 erscheint daher
nicht mehr zweckmassig. Zwar kann der Standpunkt vertreten werden, dass ein
Teilverzicht in Zusammenhang mit einem nationalen Patent oder einem fir die
Schweiz Wirkung entfaltenden européischen Patent auch mit einem zentralisierten
Beschrénkungsverfahren mddich sein wird und daher ohne Weiteres beibehalten
werden kann, doch ist die Umgehungsmdglichkeit mit Bezug auf européische
Patente bei einer unterschiedlichen Regelung auf nationaler und auf européischer
Ebene offensichtlich. Im Weiteren wirden Inhaber von nationalen Patenten und
digjenigen von européischen Patent ungleich behandelt. Absatz 2 von Artikel 24
PatG sollte daher aufgehoben werden.
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Artikel 28a Wirkung der Anderung im Bestand des Patents

Artikel 28a E-PatG stellt klar, dass nachtragliche Anderungen im Bestand des
Patents Wirkung ex tunc, d.h. vom Datum der Patenterteilung an, haben. Dies gilt
nicht nur fir eine vom Richter festgestellte Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit sondern
auch fir den vom Patentinhaber beantragten Teilverzicht geméss Artikel 24 PatG.
Mit der Einfuhrung dieses Artikels wird einerseits die bundesgerichtliche Recht-
sprechung in Bezug auf Nichtigkeitsentscheide kodifiziert, andererseits eine An-
gleichung der Wirkung eines Tellverzichts vor dem Institut an die Wirkung eines
vor dem EPA beschrénkten oder widerrufenen Patents vorgenommen. Gemass
Artikel 68 revEPU treten die Wirkungen der Entscheidung einer Beschréankung oder
eines Widerrufs eines europdischen Patents ndmlich mit deren Verdffentlichung
ruckwirkend fur alle benannten Vertragsstaaten ein. Mit Bezug auf den schweizeri-
schen Teilverzicht hedeutet dies eine Abkehr von der bisherigen Rechtspraxis,
welche die Wirkungen erst im Zeitpunkt des rechtskréftigen Urteils hat eintreten
lassen (Wirkung ex nunc).

In Bezug auf die Rickwirkung einer richterlich festgestellten Nichtigkeit eines
Patents oder eines Verzichts stellt sich die Frage nach dem Einfluss auf bereits
bezahite Jahresgebiihren oder Lizenzgebihren. Jahresgebiihren werden auch beim
Wegfall eines Patents mit riickwirkender Kraft nicht zuriickbezahlt. Denn ein im
Zeitpunkt der Zahlung vorhandener Rechtsgrund wird nicht riickwirkend beseitigt.
Mit Bezug auf Lizenzvertrdge findet jedoch eine differenziertere Lésung Anwen-
dung: Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 85 |1 38; vgl. auch BGE 116
Il 191) bildet das Bestehen des Rechtsschutzes regelméssig eine Grundlage des
Lizenzvertrages. Erwelst sich das dem Lizenznehmer zur Verfigung gestellte Recht
als ungliltig, so félt nach herrschender Ansicht auch der Lizenzvertrag dahin. In
einem gewissen Umfang ist jedoch nach bundesgerichtlicher Auffassung dem Um-
stand Rechnung zu tragen, dass ein registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit
zufolge seiner Scheinexistenz tatséchliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz
blockieren und dem Lizenznehmer wéhrend einer bestimmten Zeit zum gleichen
Wettbewerbsvorsprung wie ein giltiges Recht verhelfen kann; eine vollsténdige
Ruckabwicklung des Vertrages wird sich deshalb oft nicht rechtfertigen (BGE 85 I1
38, E. 6 aund b; BGE 116 |1 191, E. 3aund b).

Artikel 46a Weiterbehandlung

Als Konseguenz der Aufhebung von Artikel 24 Absatz 2 PatG ist auch im Katalog
der von der Weiterbehandlung ausgenommenen Fristen in Artikel 46a Absatz 4
PatG der Buchstabe e zu streichen.

Artikel 110a Anderung im Bestand des Rechts

Gemass Artikel 110 PatG sind die europdische Patentanmeldung und das euro-
péische Patent in ihrer Wirkung nationalen Patentgesuchen und Patenten gleichzu-
stdlen (vgl. Art. 66 bzw. Art. 2 Abs. 2 EPU). Da die Wirkungen in Zusammenhang
mit dem Einspruchsverfahren und der Einfuihrung des zentralen Beschrankungs- und
Widerrufsverfahrens auf Antrag des Patentinhabers beim EPA im EPU analog sind
(vgl. Art. 105b Abs. 3 revEPU), wird vorgeschlagen, fir die Anderung im Bestand
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des europdischen Patents einen entsprechenden Grundsatz im Patentgesetz festzu-
halten.

Artikel 112 bis116 Vorbehalt von Ubersetzungen und verbindliche Sprachen

Ist eine européische Patentanmeldung nicht in einer schweizerischen Amtssprache
(d.h. auf Englisch) veroffentlicht worden, so bestimmt Artikel 112 PatG, dass fir
einen Schadenersatzanspruch der Tag massgebend ist, an dem der Anmelder eine
Ubersetzung der Patentanspriiche in eine schwei zerische Amtssprache dem Beklag-
ten zugestellt oder der Offentlichkeit durch Vermittlung des Instituts zugénglich
gemacht hat. Anlasslich der Einfiihrung dieses Artikels ging der Gesetzgeber davon
aus, dass die englische Sprache einem schweizerischen Anwender nicht zugemutet
werden kénne (BBl 1976 Il 102). Diese Auffassung lasst sich heute nicht mehr
bestétigen. Es kann vielmehr davon ausgegangen werden, dass ein Anwender des
europdischen Patentsystems Uber zureichende Kenntnisse der englischen Sprache
verfiigt. Dafiir spricht gerade der Umstand, dass Ubersetzungen in der Praxis kaum
je eingesehen werden, obschon weit Uber die Hélfte der européischen Patentanmel-
dungen und Patente in Englisch verdffentlicht werden. Ausserdem werden Dritten
bereits aufgrund der bestehenden Regelung weitgehende Sprachkenntnisse zugemu-
tet: Gemass Artikel 112 PatG sind ndmlich nur die Patentanspriiche, nicht aber die
européische Patentanmeldung insgesamt in eine schweizerische Amtssprache zu
Ubersetzen. In Anbetracht der gednderten Sachumsténde und der im Zuge der Ratifi-
zierung des Sprachentbereinkommens notwendigen Aufhebung von Artikel 113
PatG sowie im Bestreben, die durch Ubersetzungen bedingten Kosten zu reduzieren,
wird vorgeschlagen, Artikel 112 PatG zu streichen. Aus dem systematischen
Zusammenhang ergibt sich, dass die in Artikel 111 Absatz 2 PatG fiir den Beginn
der Schadenersatzpflicht vorausgesetzte Kenntnis des Inhalts der européischen
Patentanmeldung gdenfalls dann gegeben ist, wenn dem Beklagten die Patent-
anspriiche vorliegen. Mit der Aufhebung von Artikel 112 PatG sollen die Anforde-
rungen an die Verwarnung nach Artikel 111 Absatz 2 PatG nicht erhtht werden; die
Streichung versteht sich vielmehr a's Folge der Ratifizierung des Spracheniberein-
kommens.

Artikel 113 PatG setzt voraus, dass eine Ubersetzung der Patentschrift in einer
Amtssprache beim Institut eingereicht werden muss, wenn ein européisches Patent
in Englisch seine Wirkung in der Schweiz entfalten soll. Die Ratifizierung des
Spracheniibereinkommens bedingt die Aufhebung von Artikel 113 PatG. Gemass
Artikel 1 Sprachentbereinkommen verpflichtet sich némlich jeder Unterzeichner-
staat, auf die in Artikel 65 EPU vorgesehenen Ubersetzungserfordernisse zu ver-
zichten, soweit er eine Amtssprache mit einer Amtssprache des EPA gemein hat. Fir
die weitere Begriindung kann auf die Ausfihrungen zum Spracheniibereinkommen
(Ziff. 2.2.2) verwiesen werden.

Bidlang gibt Artikel 114 PatG den Anmeldern und Patentinhabern die Mdglichkeit,
die beim Institut eingereichten Ubersetzungen zu berichtigen. Aufgrund der
Streichung von Artikel 112 und Artikel 113 PatG wird dieser Artikel obsolet und
kann daher gestrichen werden (vgl. hierzu jedoch die Ausfiihrungen zum neuen Art.
148 E-PaG).

Auch die Streichung von Artikel 116 PatG ergibt sich als Folge der Verpflichtung
aus dem Sprachentbereinkommen. Bisher konnten sich Dritte gegentiber dem
Patentinhaber auf die nach diesem Ubereinkommen vorgesehene Ubersetzung be-
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rufen, wenn der sachliche Geltungsbereich der européischen Patentanmeldung oder
des auropdischen Patents in dieser Fassung enger ist as in jener der Verfahrens-
sprache. Da vorgeschlagen wird, auf Ubersetzungen von englischen Patenten zu ver-
zichten, @weist sich auch dieser Artikel als nicht mehr erforderlich (vgl. hierzu
jedoch die Ausfuihrungen zum neuen Art. 148 E-PatG). Damit zusammenhéngend ist
auch die Streichung von Artikel 115 PatG vorgesehen. Dieser Artikel ist 1976 alein
mit Ricksicht auf die Ausnahmeregel von Artikel 116 PatG aufgenommen worden
(s. BBI 1976 Il 103). Der Grundsatz von Artikel 115 PatG, wonach fir den sach-
lichen Geltungsbereich der européischen Patentanmeldung und des européischen
Patentes die Fassung in der Verfahrenssprache des EPA verbindlich ist, bleibt
jedoch erhdten. Er ergibt sich bereits aus Artikel 70 Absatz 1 EPU.

Artikel 121 Umwandlungsgriinde

Im Nachgang zur Streichung von Artikel 162 EPU sienht Artikel 135 Absatz 1 Buch-
stabe a revEPU nunmehr nur noch einen Fall der Zuriicknahme der européischen
Anmeldung vor. Der Verweis in Artikel 121 Buchstabe a PatG muss dement-
sprechend wegfallen. Artikel 121 Absatz 1 Buchstabe ¢ PatG beinhaltet einen
weiteren Verweis, der nach der Aufhebung des aktuellen Artikels 54 Absatz 4 EPU
einer entsprechenden Anpassung bedarf.

Artikel 127 und 128 Beschrénkung des Teilverzchts und Aussetzen des Verfahrens

Die Bestimmungen von Artikel 127 und Artikel 128 PatG greifen in das administra-
tive Teilverzichtsverfahren beim Institut und ins kantonale Zivilprozessrecht ein.
Artikel 110 PatG hdlt fest, dass européische Patente nach ihrer Erteilung in der
Schweiz grundsétzlich dieselben Wirkungen entfaltet wie ein nationales Patent (vgl.
Art. 2 Abs. 2 EPU). Dies wiederum hat zur Folge, dass der Patentinhaber von der
rechtswirksamen Erteilung des Patents an die ihm nach Gesetz zustehenden An-
spriiche auf dem Klageweg durchsetzen kann (Art. 66 ff. PatG) und Dritte gegen ihn
die Klage auf Nichtigerklarung des européischen Patents erheben kdnnen (Art. 26
PatG). Weiter kann der Patentinhaber nach diesem Zeitpunkt unter gewissen Vor-
aussetzungen auf entsprechenden Antrag beim Institut hin ganz oder teilweise auf
sein Patent verzichten.

Schon im Zeitpunkt der Einfihrung von Artikel 128 PatG stellte sich im Zusam-
menhang mit dem Einspruchsverfahren vor dem Européischen Patentamt die Frage,
ob im Fal der gleichzeitigen Hangigkeit eines Einspruchsverfahrens und eines
Patentprozesses vor einem schweizerischen Gericht, bei dem die Giiltigkeit des
Patents streitig ist, das nationale Verfahren bis zur rechtskréftigen Erledigung des
Einspruchsverfahrens ausgesetzt werden sollte. Diese Frage wurde bejaht, um
divergierende Urteile zu verhindern. Gleichzeitig wurde jedoch festgehalten, dass
die Aussetzung nicht zwingend sei und es daher dem Richter Uberlassen bleibe, ob
er das Verfahren aussetze oder nicht. Mit Bezug auf das Teilverzichtsverfahren ging
der Gesetzgeber einen Schritt weiter und entschied, dass ein teilweiser Verzicht auf
das européische Patent Uberhaupt nicht beantragt werden kann, solange ein Ein-
spruch beim EPA mdglich oder aber in einem entsprechenden Verfahren noch nicht
rechtskréftig entschieden worden ist. Grund dafiir war, dass der Einspruch gemass
Artikel 68 revEPU zu einer riickwirkenden Einschrankung des européischen Patents
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fihren kann und zudem der Grundsatz umgangen werden kdnnte, wonach der Ein-
spruch das europédische Patent mit Wirkung fur alle benannten Vertragsstaaten
erfasst.

Zwar hat auch das européische Beschrankungs- und Widerrufsverfahren gegentiber
nationalen Verfahren (insbesondere) Nichtigkeitsverfahren keinen Vorrang. Die vor-
stehenden Uberlegungen gelten dennoch auch fiir das neu eingefilhrte Beschrén-
kungs- und Widerrufsverfahren sowie den Antrag auf Uberprifung (Revision). Da
das Beschrankungs- und Widerrufsverfahren dem Einspruchsverfahren nachgebildet
ist, erweist es sich als zweckméssig, auch diese beiden Verfahren in die Artikel 127
und 128 PatG einzubeziehen. Je nach Verfahrensinhalt kann es zudem notwendig
sein, bei einem der Grossen Beschwerdekammer iiberwiesenen Antrag auf Uber-
prufung und einem parallel laufenden nationalen Zivilverfahren letzteres auszuset-
zen. Weil jedoch eine Uberpriifung nicht unbedingt die Giiltigkeit des Patents betref-
fen muss, wird es auch bei der Behandlung eines Antrags auf Uberpriifung moglich
sein, einen Antrag auf Tellverzicht einzureichen. Nicht ausgeschlossen ist damit
selbstverstandlich die Mdglichkeit des Intituts, ein anhangiges Teilverzichtsverfah-
ren zu sistieren, soweit Fragen beim EPA behandelt werden, die auch den Gegen-
stand des Tellverzichtsverfahrens betreffen.

Artikel 148 Vorbehalt von Uber setzungen; verbindliche Sprache

Gemass Artikel 148 Absatz 1 E-PatG braucht fur européische Patente, die nicht in
einer schweizerischen Amtssprache verdffentlicht werden, keine Ubersetzung der
Patentschrift nach Artikel 113 Absatz 1 PatG eingereicht zu werden, wenn die Ver-
offentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europédischen Patentblatt
oder im Falle der Aufrechterhaltung des Patentes mit geéndertem Umfang die Ver-
offentlichung des Hinweises auf die Entscheidung Uber einen Einspruch weniger als
drei Monate vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt. Bisher standen nach Artikel
113 Absatz 2 PatG drei Monate seit der Verdffentlichung des européischen Patents
in Englisch zur Verfligung, um eine entsprechende Ubersetzung in eine schwei zeri-
sche Amtssprache einzureichen. Im Sinne einer benutzerfreundlichen Regelung, die
gleichzeitig die Rechtssicherheit garantieren soll, scheint es daher as angemessen,
die vorerwshnte Ubersetzungspflicht drei Monate vor dem Inkrafttreten des
revidierten Gesetzes dahinfallen zu lassen.

Absatz 2 macht klar, dass sowohl die Berichtigung von Ubersetzungen gemass
Artikel 114 PatG als auch die Moglichkeit einer Berufung Dritter auf Ubersetzungen
und deren Wirkungen geméss Artikel 116 PatG Anwendung finden, solange Uber-
setzungen geméss Artikel 112 PatG entweder dem Beklagten zuzustellen oder der
Offentlichkeit durch Vermittlung des Instituts zuganglich zu machen sind oder
gemass Artikel 113 PatG dem Institut eingereicht werden miissen.

2242 Anpassung des Patentgesetzes an den
Patentrechtsvertrag
Artikel 46a Weiterbehandlung

Dierelative Frist fir die Stellung eines Antrags auf Weiterbehandlung betrégt in der
geltenden Fassung von Artikel 46a Absatz 1 PatG zwei Monate vom Zeitpunkt an,
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in welchem der Anmelder oder Patentinhaber vom Fristversdumnis Kenntnis erhélt.
Fur den Beginn der Frist sind die Zustellung der Mitteilung, in der das Institut den
Betroffenen Uber das Fristversdumnis benachrichtigt, und ihr gleichgestellte
Tatbesténde massgebend; tatséchliche Kenntnis ist nicht erforderlich, so etwa, wenn
ein eingeschriebener Brief wahrend der dafir vorgesehenen Frist nicht abgeholt
wird. Vorbehalten bleibt die frilhere Kenntnis des Anmelders oder Patentinhabers.
Die Kenntnis des Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers wird diesen
zugerechnet (Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Anderung des Bundesgesetzes
betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss Uber eine
Anderung des Ubereinkommens (iber die Erteilung Européischer Patente, BBl 1993
I 706, 726).

Nach Regdl 12 Absatz 4 PLT beginnt die Frist von zwei Monaten fur die
Einreichung eines Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens (Art. 11 Abs. 2 Ziff. ii
PLT, s. Ziff. 2.2.3.9) nach der Mitteilung des Amtes zu laufen, dass der Anmelder
oder der Patentinhaber die vom Amt festgesetzte Frist nicht eingehalten hat. Die
frihere Kenntnis des Anmelders oder Patentinhabers findet keine Beriicksichtigung.
Entsprechend wird Artikel 46a Absatz 1 PatG angepasst. Massgebend fur den
Beginn der relativen Frist von 2 Monaten ist demnach der Zugang der
Benachrichtigung des Ingtituts Uber das Fristversdumnis. Eine solche
Benachrichtigung erfolgt namentlich durch die Mitteilung, dass die Anmeldung
wegen eines Fristversdumnisses zurlickgewiesen wird oder as zurtickgenommen
gilt, oder durch die Mitteilung, dass das Patent in Ermangelung einer
fristgebundenen Handlung erloschen ist. Die frilhere Kenntnis des Anmelders oder
Patentinhabers, die in der Praxis nur bel Erkundigungen der betreffenden Personen
oder ihrer Vertreter Bedeutung erlangte, [6st die Antragsfrist nicht mehr aus.

Der Ausnahmekatalog in Artikel 46a Absatz 4 PatG bedarf in dieser Hinsicht keiner
Anpassung (s. aber Ziff. 1.3.6.3). Soweit es sich bel den von der Weiterbehandlung
ausgenommenen Fristen nicht um gesetzliche Fristen handelt, die ohnehin nicht von
Artikel 11 PLT erfasst sind, kdnnen sie aufgrund der Regel 12 Absatz 5 PLT
beibehalten werden. Artikel 14 PatV muss demgegentber in bestimmten Punkten
angepasst werden.

Artikel 11 Absatz 6 PLT soll in der Patentverordnung durch eine Bestimmung
Rechnung getragen werden, dass dem Antragsteller Gelegenheit zu geben ist,
innerhalb einer vom Institut anzusetzenden Frist zu einer in Aussicht genommenen
Zurlickweisung seines Gesuchs Stellung zu nehmen.

Artikel 56 Anmeldedatum

Mit den vorgeschlagenen Anderungen in Artikdl 56 E-PatG erfolgt eine
Angleichung an die Erfordernisse fur die Zuerkennung des Anmeldedatums nach
Artikel 5 Absatz 1 PLT (s. Ziff. 2.2.3.3). Diese werden nunmehr ausdriicklich
aufgefiihrt und nicht mehr wie bis anhin durch einen Verweis bestimmt. Damit wird
auch dem Umstand Rechnung getragen, dass nach Artikel 46 Absatz 2 PatV das
Anmeldedatum auch dann zuzuerkennen ist, wenn die geforderten Unterlagen dem
Gesetz und der Verordnung nicht in jeder Beziehung entsprechen. Artikel 49 PatG,
auf den bisher der erste Absatz von Artikel 56 PatG verwies, bedarf keiner
Anpassung. Denn Artikel 5 PLT regelt nicht auch die Form und den Inhalt einer
Anmeldung. Diesbeziiglich gilt es Artikel 6 PLT zu beachten. Dieser erfordert keine
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Anpassung des Artikels 49 PatG. Artikel 57 PatG bedarf angesichts von Artikel 5
Absatz 8 Ziffer i PLT ebenfalls keiner Anpassung.

Als dtillschweigender Antrag auf Erteillung eines Patents nach Artikel 56 Absatz 1
Buchstabe a E-PatG gilt nicht schon die Einreichung eines Bestandteils, der dem
Aussehen nach als Beschreibung angesehen werden kann (Art. 56 Abs. 1 Bst. ¢ E-
PatG). Es bedarf vielmehr einer gesonderten Erkldrung, aus welcher der Wille
hervorgeht, dass der Schutz fir eine Erfindung beansprucht wird.

Von der nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe ¢ PLT gegebenen Wahiméglichkeit wird
vorliegend insoweit Gebrauch gemacht, als nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b E-
PatG jedem Falle Angaben gefordert sind, anhand derer die Identitét des Anmelders
festgestellt werden kann. Die Zuordnung einer Eingabe an das Institut zu einer
bestimmten Person ist eine wichtige Voraussetzung fir die weitere Behandlung der
Eingabe. Eine Hérte ist damit nicht verbunden: Meist dirfte eine Identifizierung
auch dann méglich sein, wenn Angaben vorliegen, die es dem Institut ermdglichen,
mit dem Anmelder Kontakt aufzunehmen.

Die in Artikel 5 Absitze 2 bis 7 PLT festgehaltenen Einzelheiten sollen auf
Verordnungsstufe geregelt werden, wie dies mit Artikel 46 PatV schon bisher der
Fall war. Artikel 56 Absatz 3 enthélt eine Delegationsnorm, die beispielhaft die
Bereiche anflhrt, in denen der Bundesrat eine Regelung treffen soll. Im Zuge der
Umsetzung von Artikel 5 und Regel 2 PLT werden die Artikel 21, 22 und 46 PatV
anzupassen sein.

Artikel 58 Anderung des Patentgesuchs

Artikel 5 PLT verbietet, das einma zuerkannte Anmeldedatum nachtréglich zu
verdndern. Aus diesem Grund kann Artikel 58 PatG nicht unveréndert beibehalten
werden. Hinzu kommt, dass diese Vorschrift in der Praxis zu Problemen gefihrt hat.
So sah sich das Ingtitut immer haufiger bereits bel Aufnahme der Prifung mit
mehrfach geénderten technischen Unterlagen konfrontiert.

Vorgeschlagen wird eine Regelung, die sich an Artikel 123 EPU anlehnt. Dem
Anmelder ist mindestens einmal vor Abschluss des Priifungsverfahrens Gelegenheit
zu geben, die technischen Unterlagen zu andern. Der Gegenstand der gednderten
Anmeldung darf dabei nicht Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten
Unterlagen  hinausgehen. Ein  entsprechender  Anderungsantrag  wiirde
zuriickgewiesen. Die Einzelheiten werden auf Verordnungsstufe geregelt.

23 Weiter e Revisionspunkte

231 Anpassungen an das Designgesetz

2311 Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers
Artikel 73a Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers

Fir den Lizenznehmer kann die Verletzung des Patents durch einen Dritten eine
existentielle Bedrohung bedeuten. Er hat daher oft ein vitales Interesse, gegen den
Verletzer vorzugehen. Dabel ist das Interesse des ausschliesslichen Lizenznehmers
am grossten, da eine ausschliessliche Lizenz eine Rechtsposition verschefft, die
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derjenigen des Rechtsinhabers sehr nahe kommt. Artikel 73a E-PatG trégt dieser
Interessenlage Rechnung. In Ubereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG ist
demnach der ausschliessliche Lizenznehmer selbstandig zu Leistungsklagen berech-
tigt. Die Klagelegitimation setzt positiv also voraus, dass der Lizenznehmer die
Lizenz ausschliesslich erhalten hat — sei dies firr die Schweiz oder weltweit. Negativ
ist die Aktivlegitimation daran geknupft, dass die Klagebefugnis im Lizenzvertrag
nicht ausdriicklich ausgeschlossen wurde. Einer Eintragung der Lizenz im Register
bedarf es demgegeniiber nicht.

Von einer Klagebefugnis aller Lizenznehmer wurde im Rahmen der Beratungen des
Designgesetzes abgesehen: Es sollte damit der Gefahr begegnet werden, dass es
unter den Lizenznehmern zu einem Konflikt dartiber kommt, wer die Rechtsver-
letzung geltend machen kann. Artikel 73a E-PatG sieht alerdings entsprechend
Artikel 35 Absatz 4 DesG vor, dass dle Lizenznehmer einer Verletzungsklage
beitreten kénnen, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.

Artikel 77 Vor sorgliche Massnahmen

Artikel 77 Absatz 5 E-PatG tbernimmt fiir das Patentrecht den Regelungsgehalt von
Artikel 38 Absatz 4 DesG. Demnach ist der ausschliessliche Lizenznehmer befugt,
die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu beantragen.

2312 Hilfeleistung der Zollverwaltung
Artikel 86a Anzeige offensichtlich widerrechtlicher Sendungen

Nach Artikel 86a E-PatG kann die Zollverwaltung den Patentinhaber auch ohne
dessen vorhergehenden Antrag auf bestimmte Sendungen aufmerksam machen,
wenn offensichtlich ist, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von widerrechtlich her-
gestellten Gegensténden (vgl. Art. 8 PatG) bevorsteht. Diese Bestimmung schafft die
rechtliche Grundlage fir die Benachrichtigung des Patentinhabers durch die Zollbe-
horden. Dem Patentinhaber soll mit dieser Anzeige ermdglicht werden, die not-
wendigen Vorkehren zur Wahrung seiner Rechte zu treffen (Antrag, Glaubhaft-
machung der Widerrechtlichkeit). Aus dem Kriterium der Offensichtlichkeit l&sst
sich hingegen kein Rechtsanspruch des Patentinhabers dshingehend ableiten, dass
die Zollbehorden die betreffenden Patente kennen missen. Es geht auch nicht
darum, dass der Zoll eine systematische Suche nach verdachtigen Sendungen
beziehungsweise eine eigentliche Kontrolle vornimmt. In der Praxis wird die Zoll-
verwaltung wohl nur ausnahmsweise von sich aus tétig; das Gesetz gibt ihr eine
Grundlage, um bei einem offensichtlichen Fall eingreifen zu kdnnen.

Absatz 2 sieht vor, dass die Zollverwaltung der benachrichtigten Person eine Frist
von drei Arbeitstagen zur Stellung eines Antrages auf Zurlickbehaltung der betrof-
fenen Gegensténde setzt. Wahrend dieser Frist ist die Zollverwaltung erméchtigt, die
verdéchtigen Gegensténde zuriickzuhalten. Diese bleiben bis maxima wéhrend
dreier Tage in Zollgewahrsam, sofern nicht Antrag im Sinne von Artikel 86b E-PatG
gestellt wird. Die Frist beginnt ab Erhalt der Mitteilung. Diese Mitteilung kann
unférmlich ergehen, also beispielswese auch per Fax oder E-Mail.
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Artikel 86b Antrag auf Hilfeleistung

Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von
widerrechtlich hergestellten Gegensténden bevorstent — sei es aufgrund privater
Nachforschungen, sei es aufgrund einer Mitteilung der Zollverwaltung —, so kann
der Rechtsinhaber der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der
Gegenstande zu verweigern (Art. 86b Abs. 1 E-PatG). Es ist vorgesehen, dass auch
Lizenznehmer der Zollverwaltung schriftlich einen entsprechenden Antrag stellen
kdnnen.

Der Antragsteller muss alle ihm zur Verfiigung stehenden Angaben liefern, die fir

den Entscheid der Zollverwaltung erforderlich sind; dazu gehort eine genaue
Beschreibung der Gegensténde (Abs. 2).

Der Sinn der Hilfeleistung durch die Zollverwaltung liegt darin, dem Antragsteller
in einem moglichst raschen und einfachen Verfahren die nétige Zeit zu verschaffen,
um beim Zivilgericht vorsorgliche Massnahmen zu erwirken. Ein Beschwerdever-
fahren stiinde dem entgegen, denn durch eine Beschwerde kénnten rechtzeitige Vor-
kehren der Zollverwaltung vereitelt werden. Die Zollverwaltung entscheidet daher
endgultig Uber den Antrag auf Zuriickbehaltung der betreffenden Gegensténde. Sie
kann eine Gebiihr zur Deckung der Verwaltungskosten erheben (Abs. 3).

Artikel 86c Zurickbehaltung der Gegenstande

Fallt die Zollverwaltung den Entscheid, die betreffenden Gegenstdnde zuriickzube-
halten, so teilt sie dies dem Antragsteller sowie der zur Verfligung Uber diese
Gegenstéande berechtigten Person mit (Art. 86¢ Abs. 1 E-PatG).

Nach Absatz 2 behdlt die Zollverwaltung die betreffenden Gegensténde bis zu zehn
Arbeitstage vom Zeitpunkt dieser Mitteilung an zurtick, damit der Antragsteller
vorsorgliche Massnahmen erwirken kann.

Nach Absatz 3 kann die Zollverwaltung in begrindeten Fallen die betreffenden
Gegensténde wahrend hochstens zehn weiterer Arbeitstage zuriickbehalten.

Artikel 86d Scherheitsdeistung und Schadener satz

Artikel 86d E-PatG regelt das Entrichten einer Sicherheitdeistung sowie den
Schadenersatz im Fall von nicht angeordneten oder unbegriindeten vorsorglichen
Massnahmen. Es handelt sich um die allgemeinen Grundsétze, die bei der Anwen-
dung vorsorglicher Massnahmen zum Tragen kommen. Es versteht sich von selbst,
dass nur schadenersatzpflichtig werden kann, wer Uberhaupt einen Antrag auf
Zuriickbehaltung gestellt hat.

2313 Anpassung des M ar kenschutzgesetzes
Artikel 41 Weiterbehandlung

Der gegenwartige Art. 41 MSchG setzt die Riickweisung eines Gesuchs in Marken-
sachen durch das Ingtitut voraus, damit eine Weiterbehandlung verlangt werden
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kann. Das Institut I&sst durch seine liberade Auslegungspraxis jedoch auch ein
Gesuch um Weiterbehandlung zu, ohne dass vorgangig ein Riickweisungsentscheid
ergangen wére, so z.B. wenn der Markeninhaber eine Frist versaumt hat und
Rechenschaft ablegt, bevor das Institut einen Rickweisungsentscheid verfugt hat.
Um Art. 41 MSchG mit der Praxisin Einklang zu bringen, wird vorgeschlagen, Art.
41 Abs. 1 MSchG anzupassen. Ein Gesuch um Weiterbehandlung des Verfahrens
setzt somit keinen Ruckweisungsentscheid in einer Markensache mehr voraus. Art.
41 Abs. 1 E-MSchG tbernimmt die Formulierung von Art. 31 Abs. 1 DesG, welche
ihrerseits mit der Regelung betreffend Patentsachen Ubereinstimmt.

Artikel 55, 59 und 78a Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers

Mit der vorgeschlagenen Ergdnzung von Artikel 55 MSchG durch einen neuen
Absatz 4 soll auch fir das Markenrecht in Ubereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4
DesG die Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers sowie die
Maglichkeit des Klagebeitritts aller Lizenznehmer festgeschrieben werden. Es kann
diesbeziiglich auf die vorstehenden Erl&uterungen zum Patentrecht verwiesen
werden (s. Ziff. 2.3.1.1). Artikel 38 Absatz 4 DesG wird in Artikel 59 Absatz 5 E-
MSchG und Artikel 52 Absatz 4 DesG wird in Artikel 78a E-M SchG tGibernommen.

Artikel 60a Mitteilung des Urteils

Es wird vorgeschlagen, in Ubereinstimmung mit Art. 40 DesG einen neuen Art. 60a
E-MSchG aufzunehmen, wonach eine Gerichtsbehdrde ein rechtskréftiges Urteil mit
Anderungswirkung im Register dem Institut mitteilt. Die Tatsache, dass dem Ingtitut
nicht systematisch rechtskréftige Urteile mit Einfluss auf das Register mitgeteilt
werden, fuhrt dazu, dass dieses nicht immer mit der effektiven rechtlichen Situation
Ubereinstimmt. Das PatG kennt eine &hnliche Regelung in seinem Art. 60 Abs. 3.

Artikel 70-72 Hilfeleistung der Zollverwaltung

Artikel 70 Absatz 1 E-MSchG schafft die rechtliche Grundlage fur die Benachrichti-
gung des Markeninhabers, des an einer Herkunftsangabe Berechtigten oder eines
nach Artikel 56 MSchG klageberechtigten Berufs- oder Wirtschaftsverband durch
die Zollbehtrden. Der Zollverwaltung soll aus dieser Bestimmung jedoch keine
Verpflichtung entstehen, nach widerrechtlich hergestellten Gegensténden zu
forschen. Absatz 2 stellt klar, dass die Zollverwaltung verdachtige Sendungen auch
ohne vorherigen Antrag des Rechtsinhabers zurlickbehalten kann. Es gilt sinngeméss
das zu Artikel 86a E-PatG Gesagte.

Durch die vorgeschlagene Anderung von Artikel 71 Absatz 1 und Artikel 72 Absatz
1 MSchG wird eine Ubereinstimmung mit den Artikeln 47 Absatz 1 und Artikel 48
Absatz 1 DesG erreicht. Es kann auf den Gesetzestext verwiesen werden.
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232 I nnovationsférderung

In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b IGEG soll dem Institut die Forderung immaterial-
guterrechtlich schiitzbarer Innovationen ausdriicklich zur Aufgabe gemacht werden.
Der Konnex zum Vollzug der Spezialgesetzgebung macht ein erstes Mal deutlich,
dass es sich dabei um eine gebiihrenfinanzierte Tétigkeit handelt. VVollends geklart
wird diese Frage durch die vorgeschlagene Erganzung von Artikel 13 Absatz 2
IGEG, indem dort die Innovationsférderung ausdriicklich vom Gebot der Kosten-
deckung durch die Gebihren erfasst wird. Zur Begriindung der Finanzierung durch
Gebihreneinnahmen sei zunéchst auf den allgemeinen Teil (Ziff. 1.3.6.2) verwiesen.
In der Praxis werden die Mittel primér aus den Jahresgebihren fir européische
Patente stammen, da sich die Massnahmen des Instituts zur Innovationsférderung
vorwiegend im Patentbereich auswirken dirften, und weil diese Gebihren auch bei
weiteren Senkungen mittel- und léngerfristig Einnahmen generieren werden, die
nicht vollumfanglich zur Finanzierung des Patentsystems im engeren Sinne benétigt
werden. Gerade auch mit Blick auf eine mdgliche Beteiligung der Schweiz an einem
kiinftigen Gemeinschaftspatent macht dies Sinn, weil — wie bereits in Ziffer 1.3.6.2
erwahnt — eine Beteiligung der nationalen Amter an den Jahresgebiihren firr euro-
pdische Patente zu erwarten ist. Die entsprechenden Einnahmen sollen hdessen
nicht fiskalisiert werden, sondern im Kontext des Patentwesens insbesondere eben
fur Sensibilisierungs- und Forderungsmassnahmen verwendet werden. Wie bereits
dargelegt bleibt die Ausrichtung von Subventionen ausgeklammert.

Die Konkretisierung dieser neuen Aufgabe wird das Institut bedarfsgerecht und nach
dem Kriterium der Effektivitédt vornehmen. Denkbar wéren etwa folgende Mass-
nahmen:

- Offnung eines nicht-virtuellen Treffpunkts fir Einzelerfinder, in welchem
hoheitliche Unternehmensforderer, aber auch Erfinder- und Patentanwalts-
verbande in festgelegtem Turnus kostenlos beratend zur Verfligung stehen.

- Betreiben einer virtuellen Drehscheibe zu den Aktivitéten bestehender
Innovationsférderer und punktuelle Unterstiitzung bei der Finanzierung von
Wettbewerben und Preisvergaben.

- Angebot einer Kreativ-Homepage fur Kinder, Jugendliche und L ehrkréfte.

- Organisation von ,Kreaktivitédts-Camps* fir Jugendliche mit von der
Privatindustrie unterstiitzten Projekten.

- Koordination und Organisation regionaler und nationaler Sensibilisierungs-
aktionen zu den Themen um die Kreativitdt und die Umsetzung von Ideen .

Uber die Grossenordnung der Betrage, die fir diese neue Aufgabe eingesetzt
werden, lasst sich heute noch wenig sagen. Sie wird bei einer allfélligen Beteiligung
der Schweiz an einem kunftigen Gemeinschaftspatent nicht zuletzt von der Hohe der
daraus zu erwartenden Einnahmen abhdngen. Ohne solche Beteiligung wird der
Spielraum entscheidend durch die Hohe der Jahresgebiihren fiir européische und fir
schweizerische Patente begrenzt, die der Institutsrat unter dem Vorbehalt der
Genehmigung durch den Bundesrat festlegt. Wie bereits erwahnt, ist eine Erhéhung
dieser Gebiihren nicht zu erwarten, sondern alenfalls eine weniger weitgehende
Senkung in der Zukunft. Zusétzlich wird die Entwicklung des Verteilschllissels fir
die Gebiihreneinnahmen zwischen dem Européischen Patentamt und den nationalen
Amtern eine Rolle spielen, der gegenwartig bei 50:50 liegt, aber vom Verwaltungs-
rat der EPO beliebig verdndert werden kann, solange den nationalen Amtern
mindestens 25% verbleiben.
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233 Anpassung des Patentgesetzes an den PCT

Die Anderung von Artikel 22 PCT bedingt eine Anpassung von Artikel 138 PatG.
Aufgrund der Angleichung der Fristen in Artikel 22 Absatz 1 und 39 Absatz 1
Buchstabe a PCT gilt fur die Erflllung der Formalerfordernisse gemass Artikel 138
Absatz 1 Buchstaben a bis ¢ PatG eine einheitliche Frist von 30 Monaten. Artikel
138 Absatz 1 E-PatG sieht dementsprechend neu eine Frist von 30 Monaten nach
dem Anmelde- oder Prioritdtsdatum vor. Artikel 138 Absatz 2 PatG kann ersatzlos
gestrichen werden, zumal die Sonderregel in Bezug auf die Féligkeit der dritten
Jahresgebiihr in Satz 2 im Zuge der Revision im Jahre 1995 versehentlich nicht auf-
gehoben wurde. Seit 1995 werden Jahresgebiihren ndmlich erst ab dem finften Jahr
geschuldet.

234 Sonstiges

Artikel 26 Nichtigkeitsklage; Nichtigkeitsgriinde
Die Ziffern dieses Artikels werden neu zu Buchstaben.

Artikel 28 Klagerecht
Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 6 PatG wird neu zu Buchstabe d. Der Verweis in Artikel
28 PatG soll entsprechend aktualisiert werden.

Artikel 46a Weiterbehandlung

Artikel 46a Absatz 4 PatG fihrt eine Reihe von Fristen auf, bei deren Versaumen
die Weiterbehandlung ausgeschlossen ist. Buchstabe g erwahnt die Frist fur die
Auswahlerkl&rung nach Artikel 138 Absatz 2 PatG. Weil diese Frist nicht gegentiber
dem Institut einzuhalten ist, fallt sie schon unter Buchstabe a dieser Vorschrift.
Buchstabe g soll daher gestrichen werden. Diese Streichung é@ndert nichts an der
bestehenden Rechtslage, der zufolge die Weiterbehandlung fur die Frist fir die
Auswahlerklérung ausgeschlossen ist.

Artikel 140h Gebihren

Eswird vorgeschlagen, Artikel 140h Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 PatG zu streichen
und in die Patentverordnung Uberzufilhren. Dies wirde dem Rechtszustand bei
Patenten entsprechen, dem zufolge die Dauer von Fristen nicht im Gesetz sondern in
der Verordnung geregelt sind. Der erste Satz von Artikel 140h Absatz 2 PatG wird
im Gesetz belassen, damit keine Zweifel entstehen, dass die Jahresgebiihren fur die
gesamte Laufzeit des Zertifikats auf einmal und nicht jéhrlich zu entrichten sind.

Artikel 142 Ubergang vom alten zum neuen Recht: Patente

Der Grundsatz wonach die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht erlosche-
nen Patente von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht unterstehen (Art. 142 Abs. 1
PatG) wird beibehalten. Nicht mehr erforderlich sind jedoch die Absétze 2 und 3
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von Artikel 142 PatG. Diese beziehen sich auf Patente, die noch vor dem Inkraft-
treten des revidierten Gesetzes im Jahre 1978 erteilt worden sind. Seit dieser
Revision sind mehr als 20 Jahre vergangen und da in den letzten Anpassungen des
Patentgesetzes keine der in Absatz 2 oder 3 erwadhnten Punkte beriihrt worden sind,
bestehen keine Patente mehr, die betroffen sein kénnen.

Artikel 143 Hangige Patentgesuche

Auch mit Bezug auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes
héngi gen Gesuche soll der Grundsatz von Absatz 1 bestétigt werden, dass auf solche
Gesuche das neue Recht Anwendung finden soll. Die Buchstaben a und d von Ab-
satz 2 sowie Absatz 3 des Artikels 143 PatG sollen jedoch gestrichen werden. Fur
die Begriindung betreffend Absatz 2 Buchstabe a und Absatz 3 kann auf die Erlaute-
rungen zu Artikel 142 Absatz 2 und 3 PatG verwiesen werden. Gerechtfertigt
erscheint jedoch die Beibehaltung von Artikel 143 Absatz 2 Buchstabe b und c
PatG. Darin werden zwei Gebiete angesprochen, die zwar nicht in dieser Revision
des Patentgesetzes, aber in derjenigen von 1995 angepasst worden sind. Diese
Bestimmungen werden daher beibehalten. Buchstabe b wird jedoch redaktionell
angepasst.

Artikel 144 Patentierbarkeit

Die Revision der Regeln zur Patentierbarkeit von Erfindungen von 1978 machte die
Einfiihrung einer besonderen Ubergangsbestimmung fiir anhingige Patentgesuche
notwendig, die sich im Zeitpunkt des Inkraftretens des neuen Rechts auf
Erfindungen bezogen, welche nach dem alten, aber nicht nach dem neuen Recht
patentierbar waren. Zwischenzeitlich ist auch diese Regel von keiner Bedeutung
mehr und kann ohne Weiteres aufgehoben werden. Zudem vermag auch die letzte
Anpassung aus dem Jahre 1995 in Zusammenhang mit der Ratifikation des TRIPS-
Abkommens mit Bezug auf die Patentierbarkeit von Erfindungen die Beibehaltung
dieses Artikels nicht rechtfertigen.

Auswirkungen

31 Finanzielle und personelle Auswirkungen auf den
Bund, die Kantone und Gemeinden sowie
Auswirkungen auf die Informatik

Da das Eidgendssische Ingtitut fur Geistiges Eigentum in den Bereichen Finanzen,
Personal und Informatik autonom ist, hat die Vorlage keine entsprechenden Auswir-
kungen auf den Bundeshaushalt oder den Haushalt der Kantone und Gemeinden.
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32 Volkswirtschaftliche Auswirkungen
321 Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen

Fur die auf dem Gebiet der Biotechnologie tdtigen Unternehmen, die eéinem wach-
senden internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb ausgesetzt sind, erweist sich ein
wirksamer Patentschutz und klare Vorschriften as ein Schliisselfaktor der Innova
tion und as eine Vorbedingung, um im Welthandel bestehen zu kénnen. Denn die
fir die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie
erforderlichen Investitionen sind hoher und risikoreicher as in vielen
herkdbmmlichen Bereichen der Technik. Ein effektiver Patentschutz flr
biotechnologische Erfindungen und langfristige Rechtssicherheit sind daher
erforderlich, damit die Forschung und Entwicklung in dieser Zukunftstechnologie
fortgefuhrt wird. Als Ausschliesslichkeitsrecht gibt das Patent némlich die
Madoglichkeit, die im Erfindungsprozess aufgewendeten Geldmittel wieder
einzunehmen. Ohne einen solchen Schutz liesse sich nicht verhindern, dass
Forschungss und Entwicklungsergebnisse von anderen Marktteilnehmern
wirtschaftlich nutzbar gemacht werden, ohne dass diese sich an den
Gestehungskosten beteiligen. Der Anreiz, in die Forschung und Entwicklung zu
investieren, ginge verloren.

Ein wirksamer Patentschutz fir biotechnologische Erfindungen ist nicht nur im
Interesse weltweit operierender Pharma-Konzerne. Kleine forschungsintensive
Biotechnologie-Unternehmen sind zur Finanzierung ihrer Forschungs- und
Entwicklungskosten auf fremdes Kapital angewiesen. Investoren gehen das hiermit
verbundene Risiko jedoch nur ein, wenn die fir den Geschéftserfolg wesentlichen
Produkte oder Verfahren durch Patente geschiitzt sind und fir diese Rechtssicherheit
besteht. Da kleinere Unternehmen ausserdem nicht immer Uber die notwendigen
Ressourcen verfligen, Forschungsergebnisse in vermarktungsféhige Produkte
umzusetzen, bestent oftmals ein Interesse an einer Kooperation mit anderen
Unternehmen. Der Patentschutz sichert die Forschungsergebnisse und bietet eine
gute Verhandlungsposition bei der Suche nach einem potenziellen
Kooperationspartner. Ohne Patente fir biotechnologische Entwicklungen wirde
kleinen Biotechnologie-Unternehmen die Entwicklungschancen genommen. Diese
Grundsétze gelten nicht nur fir private Biotech-Unternehmen, sondern auch fir
offentliche Forschungseinrichtungen und Ingtitute, die ihre Erfindungen vermarkten
wollen, um damit zukinftige Forschungsaufwendungen finanzieren zu kénnen.

Die Vorlage festigt auf der Grundlage der bestehenden Rechtspraxis den
Patentschutz fir Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur und klért einzelne
Abgrenzungsfragen. Die vorgeschlagenen Anderungen gewéhrleisten einen
angemessenen Patentschutz  fur biotechnologische Erfindungen, der fir die
Wettbewerbsféhigkeit der biotechnologischen Unternehmen in der Schweiz
entscheidend ist, und schafft die Rechtssicherheit, die fir Investitionsentscheide in
diesem Technologiebereich wesentlich ist. Die Vorlage bringt daher ene
Aufwertung des Wirtschaftsstandorts Schweiz und leistet einen wichtigen Beitrag,
um ein Ausweichen der Forschung und Entwicklung in diesem Gebiet in ein Land
mit besseren patentrechtlichen Rahmenbedingungen zu vermeiden.
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3.2.2 Drei Ubereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts

Die Schweiz ist als Vertragsstaat der PVU, des TRIPS-Abkommens, des PCT sowie
des EPU stark in das internationale Patentsystem eingebunden. Dies widerspiegelt
auch die wirtschaftliche Présenz im internationalen Wettbewerb. Im Zuge der
Globalisierung der Mérkte, bei der dem Patent als Investitionssicherungsmittel und
Instrument zur Forderung der Innovation auf alen Gebieten der Technik eine
Schltsselfunktion zukommt, gewinnt das internationale Patentsystem gegentber
dem nationalen Patentverfahren laufend an Bedeutung. So sind die nationalen
Anmeldungen standig riicklaufig, wahrend PCT- und EPU-Anmeldungen mit
Benennung der Schweiz immer stérker zunehmen.

Mit der Reformakte zum EPU und dem Spracheniibereinkommen wird die Effizienz
des européischen Patentsystems entschieden verbessert. Die Reformakte zum EPU
vereinfacht das Prifungsverfahren vor dem EPA und verbessert die Sicherheit fir
die Nutzer. Sie beinhdtet auch Massnahmen zur Bewdltigung der
Patentanmeldungen, die in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen haben.
Das Spracheniibereinkommen erleichtert mit der Reduktion der durch
Ubersetzungen bedingten Kosten den Zugang zum europédischen Patent
entscheidend. In Anbetracht des hohen Stellenwerts, welcher dem Patentrecht auf
dem Gebiet der Innovation, des Wirtschaftswachstums und der Beschéftigung in
ganz Europa zukommt, kann gesagt werden, dass der Wirtschaftsstandort Europa
durch die Reform des européischen Patentsystems und die dadurch verbesserte
Wettbewerbsféhigkeit im Vergleich zu den Vereinigten Stasten und Japan
aufgewertet wird. Es ist daher auch mit einer positiven Auswirkung fur die in der
Schweiz tétigen Unternehmen zu rechnen.

Der PLT bringt ebenfalls beachtliche Verbesserungen fur Patentbewerber und
-inhaber. Er gewdhrleistet einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard und
erleichtern den Zugang zum Patentschutz in einer Vielzahl von Landern. Die
administrativen  Verfahren, an die der Patentschutz knipft, werden
benutzerfreundlicher und effizienter werden. Mit der Vereinfachung des
administrativen Aufwandes fur die Nutzer des Patentsystems durfte der PLT auch
zur Reduktion der Kosten fir einen weltweiten Patentschutz beitragen. Diese
Verbesserungen sind fir die exportorientierte schweizerische Wirtschaft, deren
Erfolg entscheidend vom Schutz der den Produkten zu Grunde liegenden
Innovationen im Bereich der Technik abhdngt, von Bedeutung. Sie sichern
schweizerischen Unternehmen einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard und
erleichtern den Zugang zum Patentschutz fur ihre Erfindungen im Ausland. Damit
wird ein wichtiger Anreiz fur das Eingehen von Investitionsrisiken geschaffen.

33 Andere Auswirkungen

331 Auswirkung auf die Forschung und den freien Markt

Das Patent schafft von seinem Wesen her einen ganz wesentlichen Anreiz fir die
Tétigung von Investitionen in kosten- und zeitintensive Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte. Die Pflicht zur Offenbarung der Erfindung in der Patentanmeldung
sorgt sodann fir eine Verbreitung des neuen Erkenntnisstandes und ermdglicht
anderen Forschern, auf diesen Erkenntnissen aufbauend, die technische und wissen-
schaftliche Entwicklung voranzutreiben. Das Forschungsprivileg, das Bestandtell
des geltenden Patentrechts ist und nunmehr ausdriicklich im Gesetz verankert

87



werden soll, erlaubt es, die geschiitzte Erfindung fir Versuchszwecke zu verwenden.
Der Inhaber eines Patentes kann demnach zwar jedem Dritten die gewerbliche
Benutzung der geschitzten Erfindung verbieten, die Forschung an der patent-
geschiitzten Erfindung jedoch nicht. Patente sind daher ein wichtiges und bewéhrtes
Instrument zur Férderung der Forschung und der technischen Entwicklung.

Es bestehen keine Anhaltspunkte, die zur Befurchtung Anlass geben miissen, dass
die vorgeschlagenen Anderungen zur Anpassung des schweizerischen Patentrechts
an die Biotechnologie-Richtlinie die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet
der Biotechnologie einschranken oder gar behindern. Das Forschungsprivileg I&sst
sowohl fur die Grundlagenforschung als auch fir die angewandte Forschung viel
Raum und unterstellt letztlich nur die Vermarktung der Forschungsergebnisse dem
Patentrecht. Daneben beinhaltet die vorliegende Revision eine Reihe von Vorschl&
gen, welche das dem Patentsystem inhérente Ziel der Férderung der Forschung und
Entwicklung sicherstellen: So etwa die Konkretisierung des Erfindungsbegriffs und
der Voraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit durch das Erfordernis der
konkreten Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit einer Nukleinséure-
sequenz unter Angabe ihrer Funktion in der Beschreibung und die relativierte Ab-
hangigkeit bei sich (iberlappenden Nukleinsduresequenzen. Aufgrund dieser sorg-
sam austarierten Grenzen des Patentschutzes sind auch keine negativen Auswirkun-
gen auf den frelen Markt zu erwarten. In dieser Hinsicht darf nicht Ubersehen
werden, dass die Patentierung biotechnologischer Erfindungen gegeniiber dem
geltenden Rechtszustand weder erleichtert noch erweitert wird. Mit der Voraus-
setzung der Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit einer Nukleinséure-
sequenz unter Angabe ihrer Funktion werden spekulative Patentanmel dungen wirk-
sam eingedammt.

332 Auswirkung auf das Firstentum Liechtenstein

Auf der Grundlage des Vertrags vom 22. Dezember 1978 zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Firstentum Liechtenstein tber den
Schutz der Erfindungspatente (SR 0.232.149.514; nachfolgend:
Patentschutzvertrag), der Ausfuhrungsvereinbarung vom 10. Dezember 1979 zum
schweizerisch-liechtensteinischen Patentschutzvertrag (SR 0.232.149.514.1) sowie
der Ergénzungsvereinbarung vom 2. November 1994 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und dem Firstentum Liechtenstein zum Patentschutzvertrag (SR
0.232.149.514.0) bilden die Schweiz und das Firstentum Liechtenstein ein
einheitliches Schutzgebiet fir Erfindungspatente. Im einheitlichen Schutzgebiet gilt
das jeweils geltende Bundesrecht betreffend Erfindungspatente (Art. 5
Patentschutzvertrag).

Als Mitglied des Européischen Wirtschaftsraums besteht fur das Furstentum
Liechtenstein im Rahmen der Ubernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes die
Verpflichtung, die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen,
um der Biotechnologie-Richtlinie nachzukommen. Dies setzt eine Anderung der
schweizerischen Patentgesetzgebung voraus, die mit dieser Vorlage vollzogen wird.
Zur Kompatibilitdt dieser Vorlage mit der Biotechnologie-Richtlinie siehe
nachfolgend (Ziff. 5).
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4 Legislaturplanung

Die Vorlage ist in den Richtlinien der Regierungspolitik 2000 — 2003 angekiindigt
(BBI 2000 2332).

5 Verhdltnis zum europaischen und internationalen
Recht

Das vorliegende Revisionsvorhaben hat die Angleichung des Patentgesetzes an die
Biotechnologie-Richtlinie zum Hauptanliegen. Dieser Zielsetzung entsprechend
wurde im Rahmen der Erarbeitung des Revisionsentwurfs der Text der Biotechno-
logie-Richtlinie beriicksichtigt und so weit als mdglich und sinnvoll Gbernommen.
Die Eurokompatibilitét des schweizerischen Patentschutzes fur Erfindungen, die
biologsches Material zum Gegenstand haben, wird mit dem vorliegenden Entwurf
sichergestellt. Auf die Ubereinstimmung mit der Biotechnologie-Richtlinie wurde
bereits im Zusammenhang mit der Kommentierung der einzelnen Bestimmungen
eingegangen, weshalb an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausfiihrungen ver-
wiesen werden kann.

Das Vorhaben trégt auch den bestehenden internationalen Vertrégen und den daraus

fur die Schweiz resultierenden Verpflichtungen auf dem Gebiet des Patentrechts
Rechnung (vgl. hierzu ziff. 1.1.3.1).

Die vorgeschlagenen Anpassungen des Patentgesetzes an die Biotechnologie-
Richtlinie stehen auch in Ubereinstimmung zum Ubereinkommen der Vereinten
Nationen vom 5. Juni 1992 Uber die Biologische Vielfalt (Biodiversitatskonvention;
SR 0.451.43), deren Ziele die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Artenvielfalt
sowie der Ausgleich der daraus enstehenden Vortelle sind. Die
Biodiversitatskonvention sieht u.a. vor, dass die Herkunftslédnder eine Abgeltung der
wirtschaftlichen Vorteile erhalten sollen, die aus der Verwendung ihrer genetischen
Ressourcen entstehenden. Es wird indessen kein bestimmtes Modell des
Vorteil sausgleiches vorgegeben. In einer auslegenden Erkl&rung hat die Schweiz die
Wichtigkeit der Grundsdtze und Regeln zum Schutz des geistigen Eigentums,
namentlich in Hochtechnol ogieberei chen wie der Biotechnologie, betont.

In Erwagungsgrund 27 hélt die Biotechnologie-Richtlinie in Bezug auf eine
Erfindung, die biologisches Materia pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum
Gegenstand hat oder derartiges Material verwendet, fest, dass die Patentanmeldung
Angaben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen solle, falls
dieser bekannt sei. Zugleich wird klargestellt, dass die Prifung der
Patentanmeldungen und die Gultigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente
davon unbertihrt bleiben. Von einer solchen Regelung wird im vorliegenden
Revisionsentwurf aus folgenden Uberlegungen Abstand genommen: Die Fragen
betreffend den Zugang zu genetischen Ressourcen oder traditionellem Wissen von
indigenen und lokalen Gemeinschaften sowie der Abgeltung der aus deren
Verwendung entstehenden wirtschaftlichen Vorteile (die sog. ,access and benefit
sharing”-Problematik) werden in verschiedenen internationalen Foren diskutiert. Im
Vordergrund stehen die WIPO, insbesondere deren zwischenstaatliches Komitee fir
Immaterialguterrecht und genetische Ressourcen, traditionelles Wissen und
Folklore, diverse Foren im Rahmen der Biodiversitdiskonvention sowie die
Ernghrungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen,
inshesondere deren Kommission fiir genetische Ressourcen fir Erndhrung und
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Landwirtschaft. Zur Lésung der ,access and benefit sharing”-Problematik werden
verschiedene Ansétze diskutiert, ohne dass aber bereits konkrete Resultate vorliegen.
Mit der Einfuhrung einer Regelung entsprechend dem Erwégungsgrund 27 der
Biotechnologie-Richtlinie, in Bezug auf den die Mitgliedstaaten der EG keine
Pflicht zur Umsetzung trifft, wiirde der internationalen Entwicklung vorgegriffen
und die kreative Suche nach Optionen sowie der Handlungsspielraum der Schweiz
eingeschrankt. Es ist daher angezeigt, die Ergebnisse der internationalen
Verhandlungen abzuwarten. Sollten die auf der internationalen Ebene gefundenen
Ldsungen einen Bezug zum Patentrecht aufweisen, so kdnnen diese bei ener
spéteren Revision des Patentgesetzes entsprechend berticksichtigt werden.

Die weiteren Anpassungen des Patentgesetzes, die namentlich im Hinblick auf die
Ratifizierung der Revisionsakte, des Sprachenubereinkommens sowie des
Patentrechtsvertrages vorgeschlagen werden, sind mit den internationalen
Verpflichtungen der Schweiz konform. Hervorzuheben ist, dass die Artikel 86a bis
86d E-PatG betreffend die Hilfeleistung der Zollverwaltung inhaltlich mit den
Artikeln 51 bis 60 TRIPS-Abkommen sowie den entsprechenden Vorschriften der
Européi schen Gemeinschaften Ubereinstimmen.

6 Rechtliche Grundlagen
6.1 Verfassungsmassigkeit
6.1.1 Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen

Die verfassungsméssige Grundlage fiir diesen Anderungserlass ergibt sich, wie fir
das Patentgesetz selbst, aus den Artikeln 122 und 123 BV (Art. 64 und 64bis aBV).
Die Konkretisierung des Vorbehalts der 6ffentlichen Ordnung und der guten Sitten
stiitzt sich auf Artikel 119 und 120BV (Art. 24novies aBV) und wird in Artikel 2
Absatz 1 E-PatG, statuiert.

6.1.2 Drei Ubereinkommen auf dem Gebiet des Patentr echts

Der Entwurf stiitzt sich wie das geltende Gesetz auf die Artikel 122 und 123 BV.
Die verfassungsmassige Grundlage des Antrags der Ratifikation der drei Patentliber-
einkommen ist Artikel 54 Absatz 1 BV. Die Zustandigkeit der Bundesversammlung
ergibt sich aus Artikel 166 Absatz 2 BV.

Es bleibt zu priifen, ob der Genehmigungsbeschluss der Bundesversammlung nach
Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV dem fakultativen Referendum zu unterstellen
ist. Die Méglichkeit besteht bei volkerrechtlichen Vertragen, die unbefristet und
unkindbar sind (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1 BV), die den Beitritt zu einer interna-
tionalen Organisation vorsehen (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2 BV) oder welche eine
multilaterale Rechtsvereinheitlichung herbeifiihren (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3
BV). Die drei in Frage kommenden internationale Ubereinkommen sind jederzeit
kindbar (vgl. Art. 24 PLT, Art. 174 EPU und Art. 8 Spracheniibereinkommen). Die
Ratifikation des Patentrechtsvertrags setzt zwar den Beitritt zur WIPO oder die Mit-
gliedschaft zur PVU voraus (Art. 20 PLT). Uber diesen Beitritt beziehungsweise
Mitgliedschaft ist jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden Geschéfts zu be-
schliessen; die Schweiz ist schon seit dem 26. April 1970 Mitglied der WIPO und
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seit dem 7. Juli 1884 Mitglied des PVU. Nach bisheriger Praxis bewirken nur solche
Vertrége eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung im Sinne von Artikel 141
Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 3 BV, die multilateral auf dem Verhandlungsweg
erzeugtes Einheitsrecht enthalten, Landesrecht unmittelbar ersetzen oder zumindest
ergdnzen und in ihren wesentlichen Teilen unmittelbar anwendbar sind (self-
executing). Das auf diesem Weg neu erzeugte Einheitsrecht muss ein bestimmtes,
genau umschriebenes Rechtsgebiet umfassend regeln, das heisst, as volkerrechtlich
geschaffenes Einheitsrecht jenen materiellen und formellen Mindestumfang aufwei-
sen, der auch nach landesrechtlichen Massstdben die Schaffung eines separaten
Gesetzes as sinnvoll erscheinen liesse (BBl 1986 Il 748 f.). Als Abkommen zur
Regelung von Formalitdten im Patentrecht enthalt das PLT vorwiegend administra-
tive Bestimmungen fir die Anmeldung und Aufrechterhaltung eines Patents auf
internationaler Ebene. Dabel bleibt der mit einer internationalen Anmeldung
erlangte Schutz in den Mitgliedstaeten der jeweiligen nationalen Gesetzgebung
unterstellt. Die materielle Ausgestaltung des Schutzes sowie die Verfahren der
nationalen Anmeldung werden daher vom PLT nur in wenigen Einzelpunkten
beriihrt. Daher bewirkt das Patentrechtsvertrag keine multilaterale materielle
Rechtsvereinheitlichung. Die im Rahmen der Revision des EPU bewirkten materiell-
rechtlichen Anderungen zu diesem Ubereinkommen weisen nicht den oben ge-
forderten Umfang auf, ebensowenig wie die durch das Sprachentibereinkommen
bewirkten Neuerungen.

Anlésslich der Genehmigung der Protokolle Nr. 6, 7 und 8 zur Européischen
M enschenrechtskonvention sowie einiger Ubereinkommen im Bereich der See-
schifffahrt (BBl 1987 | 1015 ff.) hat die Bundesversammlung diese Praxis prézisiert
und entschieden, dass in Einzelféllen wegen der Bedeutung und der Art der Bestim-
mungen oder weil internationale Kontrollorgane geschaffen werden, auch dann eine
multilaterale Rechtsvereinheitlichung vorliegen kdnne, wenn die in Frage stehenden
internationalen Normen nicht zahireich sind. Der Bundesrat hat von den Uberlegun-
gen der eidgendssischen Réte Kenntnis genommen und wird in jedem Einzelfall
prufen, ob sieim Lichte der verfassungsméssigen Ordnung der Schweiz zu konkreti-
sieren seien (BBl 1988 Il 912 f.). Der Patentrechtsvertrag enthdlt ausschliesslich
formelle Vorschriften, die eine weltweite Angleichung von Formalien des Patent-
verfahrens anstrebt; das materielle Patentrecht bleibt vollstdndig ausgeklammert.
Der Patentrechtsvertrag beriihrt daher die Rechtsetzungskompetenz der Vertrags
staaten in Bezug auf das materielle Patentrecht nicht (Art. 2 Abs. 2 PLT). Die
Anderungen der EPU betreffen vor alem technische Aspekte. Die vereinzelten
Punkte, die das materielle Recht betreffen, stellen keine Grundsatzfragen dar,
welche die Rechtsetzungskompetenz der Vertragsstaaten antasten. Schliesslich sieht
das Spracheniibereinkomen lediglich vor, dass die dem Abkommen beitretenden
Staaten kiinftig auf die Ubersetzung eines vom Européischen Patentamt auf Deutsch,
Franzbsisch oder Englisch erteilten Patents in ihre Landessprache verzichten. Aus
dem Vorstehenden erhellt, dass die drei internationalen Ubereinkommen nicht die
fur eine materielle Rechtsvereinheitlichung erforderliche Bedeutung aufweisen.
Diese Ubereinkommen unterstehen daher nicht dem fakultativen Staatsvertrags-
referendum geméss Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 3 BV.

6.2 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

In Artikel 35b Absatz 3 E-PatG ist eine Delegation der Rechtssetzungsbefugnis an
den Bundesrat vorgesehen, die Uber die allgemeine Kompetenz zum Erlass einer
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Vollzugsgesetzgebung hinausgeht. Die Bestimmung erméchtigt den Bundesrat, den
Umfang und die Modalitéten des Landwirteprivilegs betreffend Pflanzen und Tiere
zu regeln. Zu denken ist etwa an die Festlegung derjenigen landwirtschaftlichen
Pflanzenarten, welche nachgebaut werden dirfen. Das Landwirteprivileg soll
denselben Inhalt im Patentrecht und im Sortenschutzgesetz aufweisen, folglich
werden seine Modalitdten in der Sortenschutzverordnung geregelt, die fir beide
Bereiche gelten wird.

Eine weitere Delegation der Rechtssetzungsbefugnis an den Bundesrat sieht Artikel
50a Absatz 3 E-PatG vor. Diese erméchtigt den Bundesrat bloss, die Hinterlegung
und den Zugang zu den hinterlegten Proben im Einzelnen zu regeln. Entsprechende
Regelungen sind in Art. 27 PatV schon enthalten..Sie sollen aber nicht mehr
ausschliesslich fur Erfindungen auf mikrobiologischem Gebiet gelten, sondern
vielmehr fir ale Erfindungen, welche biologisches Material zum Gegenstand haben.
Entsprechendes gilt auch in Bezug auf Artikel 56 Absatz 3 E-PatG, der den
Bundesrat erméchtigt Einzelheiten fir die Zuerkennung des Anmeldedatums
entsprechend Artikel 5 PLT in der Verordnung zu regeln. Schon heute findet sich in
Artikel 46 PatV entsprechende Ausfuihrungsbestimmungen.
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