Erlauternder Bericht
zu Anderungen im Patentrecht

vom 7. Juni 2004




Inhaltsverzeichnis

1

Grundzlge der Vorlage

1.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie
1.1.1 Ausgangslage
1.1.2 Beantragte Neuregelung
1.1.3 Begrundung und Bewertung der vorgeschlagenen LAsung
1.1.4 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen
1.1.5 Rechtsvergleich und Verhaltnis zum européaischen Recht
1.1.6 Erledigung parlamentarischer Vorstosse

1.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen
1.2.1 EPU Revisionsakte
1.2.2 EPU Sprachenibereinkommen
1.2.3 Patentrechtsvertrag

1.3 WTO-Entschliessung zu Zwangslizenzen fir den Export
pharmazeutischer Produkte

1.4 Weitere Revisionspunkte
1.4.1 Parallelimporte
1.4.2 Schaffung eines Bundespatentgerichts
1.4.3 Schaffung einer Berufsregelung fir Patentanwalte
1.4.4 Massnahmen zur Bekdmpfung von Nachahmungen und
Piraterie
1.4.5 Sonstiges

Erlauterungen zu einzelnen Artikeln

2.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie
2.1.1 Begriffsbestimmungen
2.1.2 Erfindungsbegriff und Ausschliisse von der Patentierung (Art.
2 E-PatG)
2.1.3 Wirkung des Patentes (Art. 8 Abs. 1, 8a, 8b, 8c E-PatG)
2.1.4 Ausnahmen von der Wirkung des Patentes (Art. 9, 9a und 9b
Abs. 3 E-PatG)
2.1.5 Gesetzliche Beschrankungen im Recht aus dem Patent (Art.
40b E-PatG)
2.1.6 Anforderungen an die Patentanmeldung (Art. 49 Abs. 2 Bst. f,
49a, 50a, 81a und 138 E-PatG)
2.1.7 Anderungen im schweizerischen Patentverfahren (Art. 58a, 59
Abs. 5und 6, 59d, 61, 65, 73 Abs. 3 E-PatG)
2.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen
2.2.1 EPU Revisionsakte
2.2.2 EPU Spracheniibereinkommen
2.2.3 Patentrechtsvertrag

11

11
11
13
15
22
22
26

26
26
28
29

31

33
33
34
37

39
41

44

44
44

44
67

73

80

83

89

94
94

101
103




2.2.4 Anpassungen des Patentgesetzes an die EPU Revisionsakte

(Art. 1, Art. 2 Abs. 4 Bst. a, Art. 7c und 7d, 17, 24, 26 Abs. 1

Bst. a, 28a, 46a, 110a, 121, 127 und 128 E-PatG) 121
2.2.5 Anpassungen des Patentgesetzes an das EPU

Sprachenubereinkommen (Art. 112-116 und 148 E-PatG) 125
2.2.6 Anpassungen des Patentgesetzes an den Patentrechtsvertrag

(Art. 13 Abs. 3, 46a Abs. 2, 56 und 58 E-PatG) 127
2.3 Umsetzung der WTO-Entschliessung zu Zwangslizenzen fiir den
Export pharmazeutischer Produkte (Art. 40c E-PatG) 129
2.4 Weitere Revisionspunkte 132
2.4.1 Parallelimporte (Art. 9b Abs. 1 und 2 E-PatG) 132
2.4.2 Schaffung eines Bundespatentgerichts (Art. 76 E-PatG) 134
2.4.3 Schaffung einer Berufsregelung fur Patentanwélte (Art. 13 E-
PatG) 135
2.4.4 Massnahmen zur Bekampfung von Nachahmungen und
Piraterie (Art. 8, 60 Abs. 3, 66, 70a, 86a—86g E-PatG) 135
2.4.5 Sonstiges (Art. 7 Abs. 3, 75, 77, 121, 138 und 145 E-PatG;
Art. 109, 111, 127 und 129 E-IPRG) 140
2.4.6 Anpassung der Gbrigen immaterialguterrechtlichen Erlasse 145
Auswirkungen 149
3.1 Auswirkungen auf den Bund und auf Kantone und Gemeinden 149
3.2 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 150
3.2.1 Notwendigkeit und Mdoglichkeit staatlichen Handelns 150
3.2.2 Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen 152
3.2.3 Beurteilung einzelner konkreter Massnahmen 154
3.2.4 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft 155
3.2.5 Alternative Regelungen 157
3.2.6 Zweckmassigkeit im Vollzug 158
Verhaltnis zur Legislaturplanung und zum Finanzplan 158
Rechtliche Aspekte 158
5.1 Verfassungsmassigkeit 158
5.1.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie 158
5.1.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen 159
5.1.3 Weitere Revisionspunkte 159
5.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz 159
5.3 Erlassform 161
5.4 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen 161




Abkurzungsverzeichnis

Ausfihrungsordnung EPU /
AO EPU

Ausfuhrungsordnung PCT /
AO PCT

Biodiversitatskonvention /
CBD

Biotechnologie-Bericht EJPD

Biotechnologie-Umfrage IGE

Botschaft Gen-Schutz-
Initiative

BV
BV 1874
CBD

Designgesetz / DesG

EG-Biotechnologie-Richtlinie

Ausfuhrungsordnung vom 5. Oktober 1973 zum
Ubereinkommen Uber die Erteilung européischer
Patente; SR 0.232.142.21.

Ausfuhrungsordnung vom 19. Juni 1970 zum
Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patentwesens;

SR 0.232.141.11.

Ubereinkommen der Vereinten Nationen vom
5. Juni 1992 Uber die Biologische Vielfalt;
SR 0.451.43.

Biotechnologie und Patentrecht: Die Patentier-
barkeit von Erfindungen betreffend Organismen,
Bericht des Eidgendssischen Justiz- und
Polizeidepartements, August 1993
(http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j140_biod.pdf).

Research and Patenting in Biotechnology — A
Survey in Switzerland, Umfrage und Bericht des
Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum,
Dezember 2003
(http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/j10005e.pdf).

Botschaft vom 6. Juni 1995 (ber die Volks-
initiative ,,zum Schutz von Leben und Umwelt vor
Genmanipulation (Gen-Schutz-Initiative)*;

BBI 1995 |11 1333.

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

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 29. Mai 1874.

Siehe Biodiversitatskonvention.

Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 (ber den
Schutz von Design (Designgesetz, DesG);
SR 232.12.

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




EG-Zoll-Verordnung

EKAH

E-PatG

EPA

EPO

EPU Revisionsakte

EPU
Sprachenibereinkommen

Européisches )
Patentibereinkommen / EPU

Fortpflanzungsmedizingesetz
| FMedG

Gentechnikgesetz / GTG

Gerichtsstandsgesetz / GestG

IGE

Internationalen Vertrag der
FAO

IPRG

Kartellgesetz / KG

Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom
22. Juli 2003 uber das Vorgehen der Zollbehorden
gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte
Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die
Massnahmen gegeniiber Waren, die erkannter-
massen derartige Rechte verletzen; ABI. EG Nr. L
196 vom 2. August 2003, S. 7.

Eidgendssische Ethikkommission flr die
Biotechnologie im ausserhumanen Bereich.

Vorgeschlagene Anderung des Patentgesetzes.
Européisches Patentamt.
Européische Patentorganisation.

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

Ubereinkommen vom 17. Oktober 2000 tber die
Anwendung des Artikels 65 des Ubereinkommens
Uber die Erteilung europdischer Patente.

Ubereinkommen vom 5. Oktober 1973 (iber die
Erteilung européischer Patente (Europdisches
Patentlibereinkommen); SR 0.232.142.2.

Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1998 (iber die
medizinisch unterstutzte Fortpflanzung (Fort-
pflanzungsmedizingesetz, FMedG); SR 814.90.

Bundesgesetz vom 21. Mdrz 2003 tber die Gen-
technik im Ausserhumanbereich (Gentechnik-
gesetz, GTG); SR 814.91.

Bundesgesetz vom 24. Marz (iber den
Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstands-
gesetz, GestG); SR 272.

Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum

Internationaler Vertrag vom 3. November 2001
uber pflanzengenetische Ressourcen fir Ernahrung
und Landwirtschaft der Organisation flr Ernah-
rung und Landwirtschaft (FAQO); BBI 2003 7323.

Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 Uber das
Internationale Privatrecht (IPRG); SR 291.

Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 lber Kartelle
und andere Wettbewerbsbeschrankungen (Kartell-
gesetz, KG); SR 251.




Markenschutzgesetz / MSchG  Bundesgesetz vom 28. August 1992 (ber den

NEK-CNE
oG

Patentgesetz / PatG

Patentrechtsvertrag
Patentverordnung / PatV

PatG Botschaft 1950

PatG Botschaft 1976

PatG Botschaft 1989

PatG Botschaft 1993

PCT

PLT

PVU

revEPU

Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG); SR 232.11.

Nationale Ethikkommission fir Humanmedizin.

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 Uber die
Organisation der Bundesrechtspflege (Bundes-
rechtspflegegesetz, OG); SR 173.110.

Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 (ber die Erfin-
dungspatente (Patentgesetz, PatG); SR 232.14.

Siehe PLT.

Verordnung vom 19. Oktober 1977 (ber die Erfin-
dungspatente (Patentverordnung, PatV);
SR 232.141.

Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 an
die Bundesversammlung tber die Revision des
Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente,
BBI 1950 | 933.

Botschaft des Bundesrates vom 24. Mérz 1976 an
die Bundesversammlung tber drei Patentiiber-
einkommen und die Anderung des Patentgesetzes,
BBI 1976 11 1.

Botschaft vom 16. August 1989 zu einer Anderung
des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungs-
patente; BBI 1989 I11 232.

Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Anderung
des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungs-
patente sowie zu einem Bundesbeschluss tber eine
Anderung des Ubereinkommens iiber die Erteilung
Européischer Patente, BBI 1993 I11 706.

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

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

Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm
am 14. Juli 1967; SR 0.232.04.

Siehe EPU Revisionsakte.




Sortenschutzgesetz
Stammzellenforschungsgesetz
/| StFG

Topographiengesetz / ToG

TRIPS-Abkommen

Urheberrechtsgesetz / URG

WIPO

WTO

Bundesgesetz vom 20. Méarz 1975 tber den Schutz
von Pflanzenziichtungen (Sortenschutzgesetz);
SR 232.16.

Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 Uber die
Forschung an embryonalen Stammzellen (Stamm-
zellenforschungsgesetz, StFG); BBI 2003 8211.

Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 (iber den
Schutz von Topographien von Halbleitererzeug-
nissen (Topographiengesetz, ToG); SR 231.2.

Abkommen vom 15. April 1994 (ber handels-
bezogene Aspekte an geistigem Eigentum (An-
hang 1C zum Abkommen zur Errichtung der Welt-
handelsorganisation); SR 0.632.2.

Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 (ber das
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
(Urheberrechtsgesetz, URG); SR 231.1.

Weltorganisation fir Geistiges Eigentum mit Sitz
in Genf (World Intellectual Property Organiza-
tion).

Welthandelsorganisation mit Sitz in Genf (World
Trade Organization).




Ubersicht

Die vorliegende Revision des Patentgesetzes beinhaltet sechs eigenstandige Teil-
aspekte: Als Schwerpunkt verfolgt sie das Ziel, einen angemessenen Patentschutz
von biotechnologischen Erfindungen sicherzustellen. Sie bezweckt zudem vier
neue internationale Ubereinkommen umzusetzen; drei von ihnen sind durch die
Bundesversammlung zu genehmigen, damit die Schweiz sie ratifizieren kann.
Schliesslich tragt das Revisionspaket auch zahlreichen nationalen und inter-
nationalen Entwicklungen und Diskussionen der vergangenen Jahre Rechnung.

Ausgangslage

Ein wirksamer Patentschutz biotechnologischer Erfindungen ist wesentlich fir In-
vestitionen in der Biotechnologie und ein Schlisselfaktor fur die Innovations- und
Wettbewerbsfahigkeit der entsprechenden Branche in der Schweiz. Dahingehende
Reformbestrebungen wurden indessen mit Rucksicht auf die Rechtsentwicklung in
der Europaischen Gemeinschaft bisher immer wieder zuriickgestellt. Am 20. April
1999 Uberwies das Parlament dem Bundesrat die Motion Leumann, die diesen
auffordert, eine Angleichung des schweizerischen Patentrechts an die Richtlinie
98/44/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 uber den
rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (EG-Biotechnologie-Richtlinie)
vorzunehmen. Die Erflllung dieser Motion bildet den Schwerpunkt der Revision.

Im Jahr 2000 wurden auf internationaler Ebene drei Abkommen auf dem Gebiet des
Patentrechts ausgehandelt und von der Schweiz unterzeichnet. Es sind dies die Akte
vom 29. November 2000 zur Revision des Ubereinkommens vom 5. Oktober 1973
iber die Erteilung europaischer Patente (EPU Revisionsakte), das Ubereinkommen
vom 17. Oktober 2000 (iber die Anwendung des Artikels 65 des Ubereinkommens
iiber die Erteilung européischer Patente (EPU Spracheniibereinkommen) sowie der
Patentrechtsvertrag (Patent Law Treaty, PLT) vom 1. Juni 2000. Diese Abkommen
stellen wesentliche Schritte auf dem Weg zu einer internationalen Harmonisierung
und Modernisierung des Patentrechts und damit zu grdsserer Rechtssicherheit fur
die Nutzer des Patentsystems in einem zunehmend globalen Umfeld dar. Mit dieser
Vorlage unterbreitet der Bundesrat dem Parlament die drei Abkommen zur Ge-
nehmigung und schlagt ihm die erforderlichen Gesetzesanpassungen vor.

Am 30. August 2003 verabschiedete der Generalrat der Welthandelsorganisation
(WTO) eine Entschliessung, die es jenen Mitgliedstaaten der WTO erlaubt, welche
Uber geniigende pharmazeutische Herstellungskapazitaten verfligen, unter klar
definierten Voraussetzungen eine Zwangslizenz fiir die Herstellung und den Export
patentgeschitzter pharmazeutischer Produkte vorzusehen. Diese Massnahme soll es
Entwicklungsléandern mit fehlender oder ungenugender eigener Produktionskapazi-
tat ermoglichen, zu einem fur sie erschwinglichen Preis zu patentgeschutzten phar-
mazeutischen Produkten zu kommen, falls sie diese zur Bekdmpfung gravierender
offentlicher Gesundheitsprobleme wie beispielsweise von AIDS oder Malaria bendti-
gen. Die Revision will diese Massnahme flir die Schweiz umsetzen.




Inhalt der sechs Teilaspekte der Vorlage

1. Die Vorlage bezweckt, einen angemessenen Patentschutz von biotechnologischen
Erfindungen sicherzustellen. Dieser soll einerseits wirksam sein, andererseits auch
klare Schranken enthalten. Letztere sollen dazu beitragen, eine Beeintréachtigung der
Forschung und der Weiterentwicklung von Erfindungen zu vermeiden und einen an-
gemessenen Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers und denjenigen
der Allgemeinheit zu gewahrleisten.

Der Bundesrat schlagt insbesondere vor, die Grenzen der Patentierbarkeit im Ge-
setz praziser zu bestimmen. Dabei soll der allgemeine Vorbehalt der 6ffentlichen
Ordnung und der guten Sitten durch eine beispielhafte Auflistung der von der
Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen konkretisiert werden. Zur Vermeidung
unangemessener Abhangigkeiten soll der Patentschutz fir Sequenzen und Teilse-
quenzen von Genen auf die in der Anmeldung konkret beschriebenen Eigenschaften
und Verwendungszwecke der Sequenzen begrenzt werden. Die Vorlage schlagt wei-
ter vor, patentiertes biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft als
Folge einer Auskreuzung zuféllig oder technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde,
von den Wirkungen des Patents auszunehmen. Damit werden Landwirte vor einer
ubermassigen Inanspruchnahme geschutzt.

Uber das Anliegen der Motion Leumann hinausgehend wird vorgeschlagen, das
Forschungsprivileg gesetzlich zu verankern. Dieses erlaubt die wissenschaftliche
Forschung am Gegenstand der Erfindung unabhéngig von der Zustimmung des
Patentinhabers und soll sehr weitreichend ausgestaltet sein. Ist ein Forschungs-
werkzeug selbst Gegenstand des Patentschutzes, so sieht die Vorlage einen Lizenz-
anspruch fir dessen Beniitzung vor. Auch wird vorgeschlagen, die Benltzung einer
patentierten Erfindung zu Unterrichtszwecken dem Abwehrrecht des Patentinhabers
zu entziehen. Dank diesen Massnahmen soll das dem Patentsystem eigene Ziel der
Forderung der Forschung und Entwicklung noch besser erreicht werden.

Der Patentanmelder soll neu verpflichtet werden, in der Patentanmeldung Angaben
uber die Quelle einer genetischen Ressource und von traditionellem Wissen zu
machen. Diese Massnahme fuhrt zu einer grésseren Transparenz und vereinfacht
damit die nachtragliche Kontrolle der Zugangsberechtigung zu dieser Ressource
bzw. zu diesem Wissen sowie die Durchsetzung einer Aufteilung der allenfalls aus
deren Nutzung entstehenden wirtschaftlichen Vorteile.

Schliesslich werden mit der Verdéffentlichung von Patentgesuchen, der Einfiihrung
eines eingeschrankten Einspruchsverfahres sowie einer fakultativen Recherche zum
Stand der Technik Verbesserungen des nationalen Patentsystems vorgeschlagen,
welche die Transparenz erhohen, die friihe Verbreitung von Wissen sicherstellen
und die Position Dritter verbessern. Diese Massnahmen sind fiir den sensiblen Be-
reich der biotechnologischen Erfindungen von besonderer Bedeutung, starken inde-
ssen ganz allgemein das nationale Patentsystem.

2. Mit der EPU Revisionsakte vom 29. November 2000 wurde das Europaische
Patentlibereinkommen annahernd 30 Jahre nach seiner Unterzeichnung erstmals
umfassend revidiert und modernisiert. Eine grosse Zahl der einstimmig angenom-
menen Anderungen betreffen technische Gesichtspunkte und Aspekte des Verfahrens.




In Bezug auf das materielle Patentrecht ist hervorzuheben, dass der Schutz der
weiteren medizinischen Indikationen im Ubereinkommen verankert wurde. Dabei
wurde die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts
(EPA) und der grossen Mehrheit der nationalen Gerichte kodifiziert. Um die Euro-
paische Patentorganisation politisch besser zu verankern, sieht das Europaische
Patentlibereinkommen neu die regelmassige Einberufung von Ministerkonferenzen
vor.

3. Mit dem fakultativen EPU Spracheniibereinkommen vom 17. Oktober 2000 sollen
die durch Ubersetzungen der Patentschriften bedingten Kosten fiir europaische
Patente, die den Patentschutz in Europa im Vergleich zu den Vereinigten Staaten
und Japan massiv verteuern, um ungefahr 50% sinken. Die Unterzeichnerstaaten
verzichten hierzu auf samtliche Ubersetzungserfordernisse eines in einer Amts-
sprache des EPA (Deutsch, Franzdsisch, Englisch) erteilten Patents, wenn eine der
Amtssprachen des EPA zugleich auch eine nationale Amtssprache ist. Tritt das
Ubereinkommen fiir die Schweiz in Kraft, werden Europaische Patente in englischer
Sprache auch ohne Ubersetzung in eine Landessprache in der Schweiz Wirkung
entfalten. In Gerichtsverfahren soll der Patentinhaber indessen weiterhin verpflich-
tet werden kénnen, auf eigene Kosten Ubersetzungen des umstrittenen Patents in
einer anerkannten Amtssprache einzureichen.

4. Der Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000 vereinheitlicht bestimmte Formalerfor-
dernisse im Zusammenhang mit der Anmeldung und Aufrechterhaltung eines
Patents, die nationalrechtlich sehr unterschiedlich geregelt sind. Der Vertrag legt
etwa die Voraussetzungen fur die Zuerkennung des Anmeldedatums eines Patent-
gesuchs fest, regelt die formellen Anforderungen an ein solches Gesuch, bestimmt
die Handlungen, fir welche die Bestellung eines Vertreters nicht vorgeschrieben
werden darf, reduziert die Ubersetzungslast und beugt dem Rechtsverlust als Folge
einer versaumten Frist vor, indem dem nationalen Gesetzgeber die Gewahrung be-
stimmter Rechtsbehelfe vorgeschrieben wird. Ziel der vorgeschlagenen Rechts-
angleichung ist es, die administrativen Verfahren, an die der Patentschutz kniipft,
benutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten. Der Patentrechtsvertrag soll es
Patentbewerbern und Patentinhabern erleichtern, in einer Vielzahl von Léandern
Schutz fur ihre Erfindungen zu erlangen.

5. Die Umsetzung der Entschliessung des Generalrats der WTO vom 30. August
2003 sieht die Moglichkeit vor, patentgeschiitzte pharmazeutische Produkte nétigen-
falls in der Schweiz unter einer Zwangslizenz herzustellen, um diese anschliessend
in Entwicklungslander zu exportieren, wenn Letztere sie zur Einddmmung schwerer
Probleme im offentlichen Gesundheitswesen bendétigen und selbst Uber keine
geniigende Produktionskapazitat auf pharmazeutischem Gebiet verfligen.

6. Die Revision tragt schliesslich einer Reihe von nationalen und internationalen
Entwicklungen der vergangenen Jahre Rechnung. Hervorzuheben sind nationale
Massnahmen zur Bekdmpfung der Piraterie an Geistigem Eigentum, die Regelung
der Mehrfachschutzproblematik zwecks Ermdglichung des Parallelimports von
marken- oder urheberrechtlich geschitzten Produkten, die Schaffung einer Berufs-
regelung fir Patentanwélte sowie die Schaffung eines Bundespatentgerichts.
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Bericht

1 Grundztige der Vorlage

Schwerpunkt der Revision bildet die Frage der Patentierung biotechnologischer
Erfindungen und dabei insbesondere die Angleichung des Patentgesetzes an die EG-
Biotechnologie-Richtlinie. Anstoss dazu gab die Motion von Frau Standerétin Helen
Leumann vom 10. Juni 19981, die das Parlament dem Bundesrat am 20. April 1999
uberwies.

Ausserdem sind die fir eine Ratifizierung notigen Anpassungen des Gesetzes an drei
internationale Abkommen im Bereich des Patentrechts Gegenstand der Revision. Es
sind dies:

— die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Ube(_einkommens vom 5.
Oktober 1973 tiber die Erteilung européischer Patente (EPU Revisionsakte),

— das Ubere__inkommen vom 17. Oktober 2000 tber die Anwendung des Artikels
65 des Ubereinkommens uUber die Erteilung européischer Patente (EPU
Sprachenubereinkommen) sowie

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

Weiter enthélt die Revisionsvorlage einen Vorschlag flr eine Exportlizenz fur
patentgeschiutzte Arzneimittel an Entwicklungslander mit fehlender oder
ungeniigender Produktionskapazitat auf dem pharmazeutischen Gebiet. Damit soll
die Entschliessung des Generalrats der WTO vom 30. August 2003 flr die Schweiz
umgesetzt werden, welche Entwicklungsldndern einen besseren Zugang zu
patentgeschutzten Arzneimittel verschaffen will.

Schliesslich tragt die Revision einer Reihe von nationalen und internationalen
Entwicklungen der vergangenen Jahre Rechnung. Hervorzuheben sind Massnahmen
zur Bekdmpfung der Piraterie an Geistigem Eigentum, die Regelung der
Mehrfachschutzproblematik zwecks Ermdglichung des Parallelimports von marken-
oder urheberrechtlich geschitzten Produkten, die Schaffung einer Berufsregelung
fir Patentanwaélte sowie die Schaffung eines Bundespatentgerichts.

1.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie
1.1.1 Ausgangslage
Geltende Regelung

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 volkerrechtlichen Verpflichtung von Artikel 27 Ab-
satz 1 TRIPS-Abkommen (vgl. Ziff. 5.2). Erfindungen auf dem Gebiet der belebten
Natur sind daher grundséatzlich patentierbar, sofern sie die allgemeinen
Patentierungsvoraussetzungen nach Artikel 1 PatG erfiillen, das heisst, wenn es sich

1 98.3243 — Revision Bundesgesetz {iber die Erfindungspatente.
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um ein Verfahren bzw. ein Erzeugnis handelt, welches neu ist, auf einer erfinderi-
schen Tétigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist.

Anderungsbedarf

Das geltende Patentgesetz tradgt dem Umstand nicht vollumfanglich Rechnung, dass
Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie mit biologischem Material zu tun
haben, das vermehrbar ist und eine hohe Komplexitat aufweist. Es ist deshalb nétig,
Abgrenzungsfragen zu kldren und den Schutzumfang des Patentrechts zu
verdeutlichen. Ziel ist es, fiir biotechnologische Erfindungen einen wirksamen und
angemessenen Schutz zu ermdoglichen. Es ist aber hervorzuheben, dass der
Patentschutz fur biotechnologische Erfindungen nicht erstmals in die schweizerische
Rechtsordnung eingeftihrt wird. Biotechnologische Erfindungen bilden vielmehr seit
langem Gegenstand zahlreicher internationaler, europdischer und nationaler Patente,
deren auf langstens zwanzig Jahre limitierte Schutzdauer verschiedentlich bereits
abgelaufen ist.

Historisches

Erste Bemlhungen um einen adaquaten Schutz fur Erfindungen auf dem Gebiet der
Biotechnologie mindeten in einen Gesetzesentwurf, welcher 1989 dem Parlament
uberwiesen wurde2. Die entsprechende Revision des Patentgesetzes wurde aber mit
der Begriindung sistiert, dass verschiedene internationale Entwicklungen des Patent-
rechts abgewartet werden solltens.

Nachdem die Frage der Patentierung gentechnischer Erfindungen nicht Gegenstand
der Gen-Lex-Motion4 von 1997 war, nahm sie der Bundesrat auch weder in die Gen-
Lex-Vorlage5 noch in den Entwurf fiir ein Gentechnikgesetz6 auf. Eine Anderung
des Patentgesetzes vor Abschluss der entsprechenden Entwicklungen auf euro-
paischer Ebene wurde als verfriiht erachtet.

Am 10. Juni 1998 reichte Standeratin Helen Leumann eine Motion? ein, mit welcher
der Bundesrat aufgefordert wurde, im Nachgang zur Gen-Lex-Vorlage das Patent-
gesetz zu revidieren und das schweizerische Recht an die am 6. Juli 1998 erlassene
europaische EG-Biotechnologie-Richtlinie anzupassen. Die Motion verlangt im
Wesentlichen Anpassungen in den folgenden vier Bereichen: eine Konkretisierung
des Vorbehalts der guten Sitten und der 6ffentlichen Ordnung durch eine beispiel-
hafte Auflistung der von der Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen, eine
Stellungnahme zur Rolle der vom Bundesrat eingesetzten Ethikkommission fir die
Gentechnik im ausserhumanen Bereich, die Festlegung der Schutzwirkungen eines
Patentes mit Ansprichen auf biologisches Material (sog. derivierter Stoffschutz und
die Regelung der Erschopfung von in Verkehr gebrachtem biologischem Material)
sowie die Einfuhrung des Landwirteprivilegs.

PatG Botschaft 1989; BBI 1989 |11 232.

AB N 1991 1288, AB S 1991 890.

96.3363 — Motion WBK-NR: Ausserhumane Gentechnologie; Gesetzgebung.
BBI 1992 11 1652, BBI 1994 V 200.

BBI 2000 2391.

98.3243 — Revision Bundesgesetz (iber die Erfindungspatente.
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Der Bundesrat, der im Bestreben nach europakompatibler Ausgestaltung des schwei-
zerischen Rechts zugesichert hatte, nach Inkrafttreten der EG-Biotechnologie-
Richtlinie die Ubernahme samt den gegeniiber dem schweizerischen Recht weiter-
fuhrenden Elementen in das schweizerische Patentgesetz zu prifen, erklarte sich am
16. September 1998 bereit, die Motion entgegenzunehmen. Der Standerat beschloss
am 1. Oktober 1998 die Annahme der Motion, der Nationalrat tiberwies sie dem
Bundesrat am 20. April 1999.

Am 7. Dezember 2001 beauftragte der Bundesrat das Eidgendssische Justiz- und
Polizeidepartement, auf der Grundlage eines Vorentwurfs vom 29. Oktober 2001
eine Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungs-
patente durchzufuhren. Die Vernehmlassung wurde am 11. Dezember 2001 eroffnet
und lief am 30. April 2002 ab. Die Ergebnisse der Vernehmlassung (siehe Ziff.
1.1.3.2) zeigten, dass die Offentliche Diskussion dieser Vorlage aufgrund der hohen
Technizitat und Komplexitat der Thematik mehr Zeit braucht. Es bestanden offenbar
viele Missverstandnisse tber die Funktionsweise und Zielsetzung des Patentsystems,
welche mit ein Grund fur ablehnende oder negative Kommentare waren. Gerade die
in verschiedenen Eingaben vorgebrachten umwelt- und sicherheitspolitischen Ein-
wénde gegen die Biotechnologie zeigten auf, dass noch verbreitet die Einsicht fehlte,
dass Patente kein Recht zur Nutzung der patentierten Technologie geben, sondern
dem Patentinhaber nur ermdglichen, Dritten die gewerbliche Nutzung seiner Erfin-
dung zu verbieten. Es wurde deshalb beschlossen, auf einen sachlichen Diskurs ein-
zugehen und den konstruktiven Dialog weiterzufuhren. Das Eidgendssische Justiz-
und Polizeidepartement wurde vor der Ausarbeitung einer Botschaft mit Abklarun-
gen zu funf Fragekreisen beauftragt. Diese betreffen den Zusammenhang zwischen
Patenten flr biotechnologische Erfindungen und der Biodiversitdtskonvention
(access and benefit sharing-Problematik), die Auswirkungen auf die Forschung, die
volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ethischen Aspekte, sowie die Besonder-
heiten bei der Patentierung von Tieren und Pflanzen. Das Eidgendssische Justiz- und
Polizeidepartement wurde beauftragt, auf der Grundlage dieser Abklarungen den
Vorentwurf zu einer Revision des Patentgesetzes zu iberarbeiten und gegebenenfalls
eine weitere Vernehmlassung durchzuftihren. Im Laufe des Jahres 2003 fuhrte das
fir diese Arbeiten federfiihrende IGE Gesprache mit Vertretern aller interessierten
Stellen der Bundesverwaltung, der beiden nationalen Ethikkommissionen sowie der
interessierten Kreise. Das IGE fiihrte sodann bei Hochschulen, Forschungsinstituten
und Unternehmen im Bereich der Biotechnologie eine reprasentative Umfrage
durch, die darauf abzielte, den Einfluss von Patenten auf biotechnologische Erfin-
dungen (insbesondere von Genpatenten) auf Grundlagen- und angewandte For-
schung empirisch zu ergriinden. Die Ergebnisse dieser Erhebung bilden Gegenstand
einer Publikation des IGE mit dem Titel ,,Research and Patenting in Biotechnology:
A Survey in Switzerland®.

1.1.2 Beantragte Neuregelung

Konkretisierung des Vorbehalts 6ffentlichen Ordnung und der guten Sitten

Die Grenzen der Patentierbarkeit werden in Ubereinstimmung mit den Artikeln 119
und 120 BV gesetzlich naher bestimmt (Art. 2 E-PatG). Dies geschieht ausgehend
von den vorab erfolgten diesbeziiglichen Anderungen des Stammzellenforschungs-
gesetzes und in Angleichung an die Artikel 4 - 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie.
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Dabei wird vor allem der geltende — und weiterhin bestehende — generelle VVorbehalt
der offentlichen Ordnung und der guten Sitten durch eine beispielhafte Auflistung
der von der Patentierung ausgenommenen Erfindungen spezifiziert. Die Revisions-
vorlage tragt damit namentlich ethischen Anliegen Rechnung. Siehe Ziffer 2.1.2.1
und 2.1.2.5.

Konkretisierung der Schutzwirkungen eines Patentes mit Ansprtchen auf
biologisches Material

Entsprechend den Artikeln 8 bis 10 der EG-Biotechnologie-Richtlinie wird die
Reichweite des Patentschutzes bei Ansprichen auf biologisches Material gesetzlich
klargestellt, wobei der Besonderheit der Vermehrbarkeit Rechnung getragen wird.
Weiter ist hervorzuheben, dass zur Vermeidung unangemessener Abhangigkeiten
der Patentschutz fur Sequenzen und Teilsequenzen von Genen in Abweichung von
der bisher herrschenden Ansicht iber den Schutzumfang solcher Anspriiche auf die
in der Anmeldung konkret beschriebenen Eigenschaften und Verwendungszwecke
begrenzt wird. Die Vorlage nimmt weiter patentiertes biologisches Material, das im
Bereich der Landwirtschaft als Folge einer Auskreuzung zuféllig oder technisch
nicht vermeidbar vermehrt wurde, von den Wirkungen des Patents aus. Damit
werden Landwirte vor einer tbermadssigen Inanspruchnahme geschiitzt. Siehe Ziffer
2.1.3.

Verschiedene Massnahmen zur Sicherstellung der Forschung

Mit Riicksicht auf die Forschungsfreiheit, der auf dem Gebiet der Biotechnologie
eine besondere Bedeutung zukommt, wird das bislang ungeschriebene Forschungs-
privileg gesetzlich verankert. Dieses erlaubt die wissenschaftliche Forschung am
Gegenstand der Erfindung auch ohne Zustimmung des Pateninhabers. Das Privileg
wird in Anlehnung an die Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs8
weitreichend ausgestaltet. Wo das Forschungswerkzeug selbst Gegenstand des
Patentschutzes ist, wird zudem ein Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz
zur Benutzung des entsprechenden Gegenstands in der Forschung statuiert.
Schliesslich wird die Beniitzung einer patentierten Erfindung zu Unterrichtszwecken
ganzlich dem Abwehrrecht des Patentinhabers entzogen. Die Revisionsvorlage will
mit diesen Massnahmen das dem Patentsystem inhérente Ziel der FOrderung der
Forschung und Entwicklung sicherstellen. Siehe Ziffer 2.1.4.

Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen
in der Patentanmeldung

Der Patentanmelder wird neu verpflichtet, in der Patentanmeldung gewisse Angaben
tber die Quelle einer genetischen Ressource und von traditionellem Wissen von
indigenen und lokalen Gemeinschaften zu machen (declaration of source). Diese
Massnahme fiihrt zu einer grosseren Transparenz und vereinfacht damit die
nachtrégliche Kontrolle der Zugangsberechtigung zu dieser Ressource bzw. zu
diesem Wissen sowie die Durchsetzung einer Aufteilung der allenfalls aus deren
Nutzung entstehenden wirtschaftlichen Vorteile (access and benefit sharing). Siehe
Ziffer 2.1.6.

8 Urteil vom 11. Juli 1995, Klinische Versuche I, BGHZ 130, 259; Urteil vom 17. April 1997, Klinische
Versuche 1l, BGHZ 135, 217.
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Starkung des nationalen Verfahrens

Die Vorlage sieht vor, durch einen massvollen Ausbau des Prifungsverfahrens das
nationale Patentsystem zu starken. So sollen Patentgesuche 18 Monate nach der An-
meldung verdffentlicht werden. Weiter wird vorgeschlagen, ein auf den Vorbehalt
der 6ffentlichen Ordnung und der guten Sitten beschrénktes Einspruchsverfahren vor
dem IGE einzufiihren. Schliesslich ist auch eine fakultative Recherche zum Stand
der Technik vorgesehen. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind fur den sensiblen
Bereich der biotechnologischen Erfindungen von besonderer Bedeutung. Sie er-
hohen die Transparenz, stellen die frihe Verbreitung von Wissen sicher und ver-
bessern die Position Dritter, die sich mit nationalen Schutzrechtstiteln konfrontiert
sehen. Siehe Ziff. 2.1.7.

Weitere Regelungspunkte

Entsprechend der Motion Leumann enthélt die Vorlage auch Vorschlage zur
Offenbarung von biotechnologischen Erfindungen und Hinterlegung von
biologischem Material. Schliesslich setzt sie sich mit der Funktion der
Ethikkommissionen auseinander.

Schnittstelle zur Revision des Sortenschutzgesetzes

Die Motion Leumann verlangt die Einfihrung eines Landwirteprivilegs beziglich
der Eigenverwertung von Tieren, tierischem und pflanzlichem Vermehrungsmaterial
entsprechend Artikel 11 der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Als Schnittstelle
zwischen Patent- und Sortenschutzrecht wurde die entsprechende Anderung des
Patentgesetzes (neue Art. 35a und 35b PatG) vorab im Rahmen der Revision des
Sortenschutzgesetzes® aufgenommen, deren parlamentarische Behandlung fur die
zweite Halfte 2004 geplant ist. Dies gilt gleichermassen fir die Frage der Abhdngig-
keitslizenzen zwischen Patent- und Sortenschutzrecht (neuer Art. 36a PatG). Siehe
Ziffer 2.1.5.

1.1.3 Begrindung und Bewertung der vorgeschlagenen
Losung
1.1.3.1 Begriundung

Biotechnologie ist eine zukunftsorientierte Technologie, deren Entwicklung
wichtige Beitrdge zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen ver-
spricht. Zu denken ist etwa an die Entwicklung lebenswichtiger Arzneimittel zur
Behandlung von Krebs, Diabetes, Parkinson, Alzheimer usw., aber auch an die
biologische Beseitigung vieler Arten von Zivilisationsabfall (z. B. Biosanierung von
verseuchten Boden mit Hilfe von Bakterien) sowie an Ertrags- und Qualitats-
steigerungen bei Nutzpflanzen und die Reduktion der Diinge- und Schédlings-
bekampfungsmittel. Wegen dieses breiten Anwendungsspektrums hat die Biotech-

9 Botschaft vom B (iber die Genehmigung des revidierten internationalen Ubereinkommens zum Schutz
von Pflanzenziichtungen und die Anderung des Sortenschutzgesetzes, BBI 2004 H.
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nologie gerade fur die schweizerische Industrie eine grosse und laufend zunehmende
wirtschaftliche Bedeutung1.

Fur die auf dem Gebiet der Biotechnologie tatigen Unternehmen, die einem wach-
senden internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb ausgesetzt sind, erweisen sich
ein wirksamer Patentschutz und klare VVorschriften als Schlisselfaktoren der Innova-
tion und als eine Vorbedingung, um auf dem internationalen Markt bestehen zu
konnen. Denn die fur die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Bio-
technologie erforderlichen Investitionen sind hoher und risikoreicher als in vielen
herkdmmlichen Bereichen der Technik. Ein effektiver Patentschutz fir biotechno-
logische Erfindungen und langfristige Rechtssicherheit sind daher erforderlich,
damit weiterhin Investitionen in die Forschung und Entwicklung in dieser Zukunfts-
technologie fliessen. Als Ausschliesslichkeitsrecht gibt das Patent namlich die
Maglichkeit, die im Erfindungsprozess aufgewendeten Geldmittel wieder einzu-
nehmen. Ohne einen solchen Schutz liesse sich nicht verhindern, dass Forschungs-
und Entwicklungsergebnisse von anderen Marktteilnehmern wirtschaftlich nutzbar
gemacht werden, ohne dass diese sich an den Gestehungskosten, den eingegangenen
Risiken sowie dem gemachten Zeitaufwand beteiligen. Der Anreiz, in die Forschung
und Entwicklung zu investieren, ginge verloren. Aus diesen Uberlegungen spricht
sich der Bundesrat seit 15 Jahren fiir einen angemessenen, wirksamen Schutz
biotechnologischer Erfindungen aus?l.

Ein wirksamer Patentschutz fir biotechnologische Erfindungen ist nicht nur im
Interesse weltweit operierender Pharma-Konzerne. Vor allem kleine und mittlere
forschungsintensive Biotechnologie- (Start up) Unternehmen sind zur Finanzierung
ihrer Forschungs- und Entwicklungskosten auf fremdes (Start-)Kapital angewiesen.
Investoren gehen das hiermit verbundene Risiko jedoch nur gegen entsprechende
Sicherheit ein, das heisst, wenn die fur den Geschaftserfolg wesentlichen Produkte
oder Verfahren durch Patente geschiitzt sind und flr diese Rechtssicherheit besteht.
Da KMU ausserdem nicht immer Uber die notwendigen Ressourcen verfligen,
Forschungsergebnisse in vermarktungsfahige Produkte umzusetzen, besteht 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 biotechno-
logische Entwicklungen wurden kleinen und mittleren Biotechnologie-Unternehmen
die Entwicklungschancen genommen. Diese Grundsétze gelten nicht nur fur private
Biotech-Unternehmen, sondern auch fir 6ffentliche Forschungseinrichtungen und
Institute, die ihre Erfindungen vermarkten wollen, um damit zukiinftige Forschungs-
aufwendungen finanzieren zu kénnen.

Die Vorlage festigt auf der Grundlage der bestehenden Rechtspraxis den Patent-
schutz fir Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur und klart Abgrenzungs-
fragen. Die vorgeschlagenen Anderungen gewahrleisten einen angemessenen und
wirksamen Patentschutz fur biotechnologische Erfindungen, der fir die Wettbe-
werbsféhigkeit der biotechnologischen Unternehmen in der Schweiz entscheidend

10 Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 2.4.

11 patG Botschaft 1989, BBI 1989 11l 232, 236; Biotechnologie-Bericht EJPD, 42 ff.; Botschaft Gen-
Schutz-Initiative, BBI 1995 111 1333, 1361 ff.; Antwort des Bundesrates vom 1. Mérz 2000 auf die
Interpellation Ruth Gonseth (99.3615 — Europdisches 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 Schweiz?).
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ist, und schaffen die Rechtssicherheit, die fir Investitionsentscheide in diesem
Technologiebereich wesentlich ist.

Im Rahmen der ersten Vernehmlassung wurde von einigen Teilnehmern als Alter-
native zum Patentrecht ein eigenes Schutzsystem fir biotechnologische Erfindungen
(System sui generis) angeregt. Ein solches Schutzsystem wiirde indessen mit den
geltenden internationalen Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere dem TRIPS-
Abkommen und dem Europaischen Patenttibereinkommen) kollidieren, zum Allein-
gang der Schweiz auf internationaler Ebene und zu Rechtsunsicherheit fiir die An-
wender des Patentsystems fuhren. Ein eigenes Schutzsystem stellt daher keinen
gangbaren Ldsungsansatz dar.

1.1.3.2 Standpunkte und Stellungnahmen im
vorparlamentarischen Verfahren

Ergebnisse der ersten Vernehmlassung

Die vom 11. Dezember 2001 bis zum 30. April 2002 durchgefiihrte Vernehmlassung
war mit 328 direkt angeschriebenen Adressaten breit angelegt. Insgesamt gingen 132
Antworten ein, wovon 120 materiell zur Revisionsvorlage Stellung nehmen.
Wahrend die Ratifizierung der drei internationalen Abkommen auf dem Gebiet des
Patentrechts und die damit zusammenhingenden Anderungen des Patentgesetzes
weitgehend unbestritten waren, gingen die Meinungen zu den Vorschldgen zum
Schutz biotechnologischer Erfindungen auseinander.

Von den politischen Parteien unterstltzten die FDP, die SVP und die LPS die
Angleichung des Patentgesetzes an die Biotechnologie-Richtlinie, wenngleich die
FDP zu einzelnen Vorschlagen Anderungswiinsche unterbreitete (im wesentlichen
Prézisierungen bzw. Ergédnzungen des Vorbehalts der 6ffentlichen Ordnung und der
guten Sitten). Auch die CVP war mit dem Entwurf einverstanden, schlug aber in
einigen Punkten Anderungen vor (namentlich Erganzungen des Vorbehalts der
offentlichen Ordnung und der guten Sitten sowie die Einfiihrung einer Bestimmung
zur Herkunftsangabe von genetischen Ressourcen). Gegen die Patentierung biotech-
nologischer Erfindungen wendeten sich die SP und die GPS. Sie lehnten die
Revision des Patentgesetzes in diesem Punkt ab.

Von den Organisationen, die sich vernehmen liessen, sprachen sich die Wirt-
schaftsverbande sowie die Fachorganisationen auf dem Gebiet des Patentrechts fiir
die Patentierung biotechnologischer Erfindungen und die vorgeschlagene Anpassung
des Patentgesetzes an die EG-Biotechnologie-Richtlinie aus. Mehrheitlich stimmen
auch Hochschulen und Forschungsinstitute, landwirtschaftliche Verbénde, sowie
Verbande und Organisationen des Bereichs Human- und Tiermedizin der Revision
zu. Aus den vorstehend genannten Kreisen kamen aber auch kritische und z.T. ab-
lehnende Stellungnahmen. Die Tier- und Umweltschutzorganisationen, Organisa-
tionen der Entwicklungszusammenarbeit sowie Konsumentinnen- und Konsumen-
tenorganisationen lehnten die Patentierung biotechnologischer Erfindungen ab und
widersetzten sich der Revision des Patentgesetzes.

Die Stellungnahmen lassen sich inhaltlich wie folgt zusammenfassen:

Mehrheitlich anerkannten die Vernehmlassungsteilnenmer, dass es richtig und not-
wendig ist, Innovationen im biotechnologischen Bereich einen Schutz zu gewahren.
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Eine grosse Zahl der Vernehmlassungsteilnehmer forderte indes Einschrankungen
der Patentierbarkeit von biologischem Material oder lehnte eine solche ab. Ver-
breitet wurde auch die Ansicht vertreten, der Schutz solle Uber ein System sui
generis und nicht tiber das Patentsystem erfolgen.

Sehr viele Vernehmlassungsteilnehmer erachteten es als notwendig, dass der Ent-
wurf auch das Verhéltnis zwischen Patentschutz und der Biodiversitatskonvention
sowie den in letzterer angesprochenen Themen der Artenvielfalt und des access and
benefit sharing klart. Viele Stellungnahmen sprachen sich dafuir aus, dass die Arten-
vielfalt bewahrt bleiben misse. Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer forderten
die Einfuhrung einer Bestimmung, welche eine Abgeltung gegenuber dem Her-
kunftsland des biologischen Materials regelt, bzw. eine Bestimmung in Anlehnung
an den Erwégungsgrund 27 der europdischen Richtlinie, welche den geografischen
Herkunftsort des pflanzlichen Ausgangsmaterials angibt.

Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer &usserten sich zum Zusammenhang zwi-
schen Patenten und Forschung. Dabei bestanden unterschiedliche Wahrnehmungen:
Fir einige lag es auf der Hand, dass Patente Forschung und Innovation férdern,
wéhrend andere das Gegenteil vertraten und weitere sogar punktuell eine Beein-
trachtigung der Forschung beflirchteten, wenn die erteilten Patente zu weit gingen.

Ethische Uberlegungen tiber die Patentierung biotechnologischer Erfindungen

Im April 1998 setzte der Bundesrat die Eidgendssische Ethikkommission flr Bio-
technologie im Ausserhumanbereich (EKAH) ein. Die Nationale Ethikkommission
im Bereich Humanmedizin (NEK-CNE) wurde 2001 gegrundet. Beide Kommis-
sionen haben unter anderem die Aufgabe, den Bundesrat und die nachfolgenden
Behorden aus ethischer Sicht bei der Gesetzgebung zu beraten. Die EKAH ist zu-
standig fiir alle Regelungen im Bereich der Anwendungen der Biotechnologie an
Tieren, Pflanzen und anderen Organismen und die damit verbundenen Auswirkun-
gen auf den Menschen. Die NEK-CNE befasst sich mit ethischen Fragen im Human-
medizinbereich. Die EKAH ging den ethischen Aspekten der Patentierung seit 1999
nach. Die NEK-CNE befasste sich mit dem Patentrecht seit 2001 im Rahmen der
Vernehmlassung zum Patentgesetz von 2002 und insbesondere auch im Zusammen-
hang mit der Diskussion um die Regelung der Stammzellen im Stammzellen-
forschungsgesetz.

Beide Ethikkommissionen anerkennen ausdriicklich, dass intellektuelle Leistungen
im Bereich der Biotechnologie schutzwiirdig sind. Begrindet wird dies mit der als
ethisch gerechtfertigt erachteten Zielsetzung des Patentgesetzes, die Forschung im
Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft zu fordern. Der Staat schiitzt mit der Ge-
wéhrung eines Patentes einen zeitlich begrenzten Monopolanspruch auf die
maogliche kommerzielle technische Verwertung einer Erfindung. Damit erhalten Er-
finderinnen und Erfinder die Mdglichkeit, ihre Forschungsinvestitionen wieder
einzuholen und dariber hinaus einen Gewinn zu erzielen. Als Gegenleistung wird
die Erfindung zum Nutzen aller 6ffentlich zuganglich.

Dieser Ausgleich von Interessen muss in seiner konkreten Ausgestaltung gerecht er-
folgen. Da dieses Ausgleichssystem urspriinglich fir Erfindungen im Zusammen-
hang mit unbelebter Materie entwickelt worden ist, mussen aus Sicht der beiden
Ethikkommissionen im Bereich der Biotechnologie und Biomedizin, d.h. beim
Umgang mit lebender Materie, einige ethische Uberlegungen und Bedenken bei der
Patentrechtsregelung besonderes beachtet werden. Die folgenden von den Ethikkom-

18



missionen eingebrachten Punkte basieren auf ihren bisherigen Stellungnahmen zu
ethischen Aspekten der Patentierung wie auch auf Prazisierungen aus Gesprachen
zwischen dem IGE und den beiden Kommissionen im Laufe des Jahres 2003.

Menschenwiirde und Wirde der Kreatur: Die beiden Ethikkommissionen em-
pfehlen, die Begriffe der Menschenwirde und der Wirde der Kreatur explizit in
Artikel 2 Absatz 3 E-PatG aufzunehmen. Auch Erfindungen, deren Verwertung
gegen die Menschenwirde oder die Wiirde der Kreatur verstossen, sind von der
Patentierung auszunehmen. Transparenz und Kohérenz mit den nachfolgenden
beispielhaften Aufzdhlungen von Ausschlussgriinden erfordern die Nennung der
Menschenwiirde und der Wiirde der Kreatur als Teil des VVorbehalts der 6ffentlichen
Ordnung und der guten Sitten.

Unterscheidung zwischen Entdeckung und Erfindung: Die Unterscheidung zwischen
Entdeckung und Erfindung ist normativ bedeutsam. Das Patentrecht ist als
Belohnungs- und Anreizsystem fir erfinderische Leistungen angelegt. Entdeckun-
gen sollen nicht patentiert werden kdnnen. Gene sind, auch wenn sie isoliert sind,
nach Auffassung beider Ethikkommissionen keine Erfindungen, sondern Entdeckun-
gen. Entdeckungen fehlt die erfinderische Leistung. Diese mit einem Patent zu
schiitzen, widerspricht dem Ausgleichssystem zwischen Forschenden und Gesell-
schaft. Es ist deshalb beiden Ethikkommissionen wichtig, diese Trennung auch unter
Berucksichtigung des patentrechtlichen Verstandnisses des Begriffs der Erfindung
klar zu ziehen und auch in der praktischen Anwendung des Patentrechts beizube-
halten. Selbst wenn Gene nach patentrechtlichem Verstdndnis als Erfindungen
klassiert werden, sollte ihnen aufgrund anderer Kriterien (Neuheit, Erfindungshohe,
gewerbliche Anwendbarkeit) die Patentierbarkeit abgesprochen werden.

Forschungsprivileg: Die forschungsfordernde Wirkung ist eine zentrale Zielsetzung
des Patentgesetzes. Forschungskreise aus dem Bereich der Biotechnologie, insbe-
sondere Offentliche Forschungsinstitutionen, nahmen die patentrechtlichen Regelun-
gen bisher hingegen verschiedentlich als forschungsbehindernd wahr. Diese Wahr-
nehmung beruhte teilweise auf mangelnder Kenntnis tber die eigenen Rechte. Die
Aufnahme eines expliziten und zudem moglichst breiten Forschungsprivilegs ins
Gesetz wird deshalb von beiden Ethikkommissionen begrisst.

Neben den gemeinsamen Empfehlungen haben sich die beiden Ethikkommissionen
entsprechend ihrem Mandat gesondert mit dem Ausserhuman- bzw. mit dem
Humanmedizinbereich befasst und ihre ethischen Uberlegungen und Bedenken wie
folgt formuliert:

Ausserhumanbereich (EKAH):

Reichweite des Patentschutzes: Gene sollen von der Patentierung generell ausge-
schlossen sein. Es gibt nach Ansicht der EKAH zwei Griinde, die gegen die Paten-
tierung von Genen sprechen: Zum einen sind Gene, auch isolierte, keine Erfindun-
gen und zum andern sollten sie als Erbe der Menschheit betrachtet werden. Geht der
politische Wille auch vor dem Hintergrund der internationalen Regelungen dahin,
Patente auf Gene dennoch zuzulassen, so ist die Reichweite von Patenten auf Gene
so eng wie moglich zu halten. Der Patentschutz ist nur in einem so konkreten,
prazisen und engen Kontext wie moglich zu gewéhren.

Zugang zu Gerichten: Ungerechtfertigt breite Patentanspriche sollten mdoglichst
bereits in der Gesetzgebung eingeddammt werden. Aufgrund der eingeschrankten
Prifungskompetenz des IGE in Patentsachen besteht jedoch die Befiirchtung, dass
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zu breit gewahrte Patente umstandlich auf dem Gerichtsweg abgewehrt werden
muissen. Deshalb sollte dieser Weg maoglichst unkompliziert, kostengiinstig und
schnell und auch die Rechte der Betroffenen sollten moglichst transparent sein.

Zugang zu genetischen Ressourcen, Schutz der Biodiversitat und Benefit Sharing:
Der Zugang zu genetischen Ressourcen ist fur die Forschung und die Ziichtung von
zentraler Bedeutung. Das Patentrecht soll deshalb so ausgestaltet sein, dass dieser
Zugang jederzeit moglichst gut gewahrleistet ist.

Die EKAH vertritt die Ansicht, dass keine Patente auf Gene erteilt werden sollten.
Werden diese dennoch gewéhrt, sollen sie in Form eines benefit sharing abgegolten
werden. Wichtig ist zudem, dass sich das benefit sharing nicht nur auf die Ver-
wendung genetischer Ressourcen, sondern auch auf die Verwendung traditionellen
Wissens (traditional knowledge) bezieht. Auch bei traditionellem Wissen sollen die
Vorleistungen bei der Entwicklung von Nutzpflanzen, Tieren und Medikamenten
honoriert werden.

Die Herkunftsbezeichnung (declaration of source) ist das einzige Instrument, das
von der europdischen Richtlinie erwéhnt wird, benefit sharing zu erméglichen. Die
EKAH anerkennt die VVollzugsprobleme, die im Zusammenhang mit der Herkunfts-
bezeichnung und aus der Anforderung eines benefit sharing heraus entstehen,
aufgrund der in der Praxis teilweise schwierigen Nachverfolgbarkeit des Ursprungs
genetischer Ressourcen und traditionellen Wissens. Die Probleme der Rechtsver-
wirklichung dirfen jedoch nicht dazu fiihren, das ethische Anliegen einer Abgeltung
abzulehnen.

Wiirde anerkannt, dass Gene und genetische Ressourcen Erbe der Menschheit sind,
kamen die Ertrdge aus einem benefit sharing der Menschheit, nicht einzelnen
Staaten, zugute. Die Souveranitat der Staaten lasst sich jedoch als Treuhandschaft
der Staaten fur die auf ihrem Territorium befindlichen genetischen Ressourcen
deuten, d.h. das Erbe der Menschheit wurde nicht in die Verfugungsmacht der
Staaten ubertragen, sondern diesen nur anvertraut. Das benefit sharing soll Anreize
schaffen, dass die als Treuh&nder agierenden Staaten die Biodiversitat erhalten.
Damit ist jedoch noch nicht gewahrleistet, dass auch indigene Volksgruppen, die
einen wesentlichen Beitrag zum Schutz bestimmter genetischer Ressourcen leisten,
von der Abgeltung profitieren kdnnen. Diese Forderung kann nicht Gegenstand des
schweizerischen Patentgesetzes sein, sollte aber in internationalen Verhandlungen
thematisiert werden.

Da die Biodiversitat als eine der wenigen Reichtimer des Studens wahrgenommen
wird, sollten bei der Ausgestaltung des benefit sharing die Gerechtigkeitsaspekte im
Verhéltnis zwischen Nord und Sud besonders berticksichtigt werden. Massgeblich
fir eine Regelung ist deshalb, ob die gerechte Abgeltung erreicht wird. Das benefit
sharing ist ein ethisches Grundanliegen, das uUber das Patentrecht hinausreicht.

Landwirteprivileg: Das Landwirteprivileg ermdglicht den Landwirten, ihr Erntegut
von patentierten Sorten im eigenen Betrieb zu vermehren. Die Vielfalt der
existierenden Kulturpflanzen und landwirtschaftlich genutzten Tiere, auf deren Basis
heute weitergeziichtet wird, wurde von den Landwirten hervorgebracht und griindet
auf dem Austausch von Vermehrungsmaterial unter Landwirten. Mit dem Land-
wirteprivileg sollen die Landwirte zudem vor Abhangigkeitsverhaltnissen geschutzt
werden. Fir die EKAH ist die Gewahrung eines Landwirteprivilegs im Patentrecht,
das auch die unentgeltliche Weitergabe in geringen Mengen umfasst und zudem
keine Pflanzenarten von diesem Privileg ausnimmt, ethisch geboten, um die Vielfalt
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weiterhin zu gewahrleisten, auch im Wissen darum, dass dieses Privileg in der
Schweiz heute eine wirtschaftlich untergeordnete Rolle spielt.

Zugang zu biologischem Material fur Zuchterinnen und Zichter: Der freie Aus-
tausch von Material unter Zuchterinnen und Ziichtern hat massgeblich zur bestehen-
den Vielfalt von Zuchttieren und Kulturpflanzen beigetragen. Die Erhaltung und
Forderung einer moglichst grossen Vielfalt ist eine wichtige ethische Zielsetzung.
Um diese zu erreichen, soll das Patentrecht gewahrleisten, dass Ziichterinnen und
Zichter Uber Zugang auch zu patentrechtlich geschiitztem biologischem Material
verfligen.

Humanmedizinbereich (NEK-CNE):

Die NEK-CNE gibt zu bedenken, dass (1) die Vergabe von Patenten in keiner Weise
die Forschung im Gesundheitssektor oder die Verfugbarkeit von Gesundheits-
leistungen einschranken durfe. Sie begrisst die Aufnahme eines Forschungsprivilegs
ins Patentrecht. Sie unterstreicht, dass (2) die strikte Unterscheidung zwischen Er-
findungen und Entdeckungen eine wesentliche Bedeutung habe, indem namlich das
Patentwesen seinen Charakter grundlegend verdndern wirde, wenn es vom
Erfindungsschutz zu einem ,,Privatisierungsinstrument fur entdeckte Forschungs-
gegenstande* verwandelt wirde.

Dieses zweite Bedenken richtet sich konkret auf die Patentierbarkeit von Bestand-
teilen des menschlichen Koérpers wie Zellen, Gene oder Gensequenzen. Die Iso-
lierung und funktionale Beschreibung von natlrlich vorkommenden DNA-Sequen-
zen macht nach Auffassung der NEK-CNE aus ihnen noch keine Erfindungen. Des-
halb sollen sie nicht patentierbar sein. Gegen technische Konzepte zu einer bestimm-
ten Verwendung dieser Gene oder Sequenzen wére hingegen nichts einzuwenden.

Eine analoge Uberlegung gilt aus der Sicht der NEK-CNE fiir die Stammzellen-
forschung: Die Isolierung von Embryonen, von Organen und Zellen aus Embryonen,
ihre Charakterisierung und ihre Weiterentwicklung zu standardisierten oder zu be-
stimmten Zwecken optimierten Zelllinien reiche nicht aus, um aus ihnen Erfindun-
gen zu machen. Deshalb sollen Embryonen, Organe, Zellen oder Zelllinien nicht
patentiert werden konnen. Nichts einzuwenden hat die NEK-CNE indessen gegen
die Patentierung von Verfahren der Isolierung, von Methoden der Charakterisierung
oder von Konzepten der optimierten Verwendung dieser Zellen.

Die NEK-CNE legt ausserdem Wert darauf, die in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a E-
PatG von der Patentierbarkeit grundsatzlich ausgeschlossenen ,,Verfahren zum Klo-
nen menschlicher Lebewesen* dahingehend zu prézisieren, dass Verfahren zum
“reproduktiven” Klonen menschlicher Lebewesen gemeint sind. Der Grund daftr
sei, dass die Grundsatzfrage des sog. ,.therapeutischen* Klonens trotz faktisch
geltendem Verbot ,,aller Arten des Klonens* in der Bundesverfassung (Art. 119 BV)
einer eigenen ethischen, o6ffentlichen und politischen Diskussion bedarf, die in der
Schweiz bisher noch nicht gefiihrt wurde. Das Patentrecht soll diese Grundsatzfrage
gegenwartig nicht als entschieden vorwegnehmen.

1.1.3.3 Anderungen gegentiber der ersten Vorlage

In Berlicksichtigung der vertieften Abklarungen, die vom Bundesrat am 29. Novem-
ber 2002 beschlossen wurden und im Jahre 2003 stattfanden, sowie der Ergebnisse
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der Befragung des IGE Uber die Folgen von Biopatenten auf Forschung und Wirt-
schaft wurde die erste VVorlage angepasst.

Abgesehen von verschiedenen inhaltlichen Prazisierungen und sprachlichen
Uberarbeitungen im Gesetzesentwurf und im erlauternden Bericht wurden die
folgenden wichtigen Anderungen vorgenommen:

—  Verdeutlichung der Grenzen der Patentierung unter Ausdehnung des Patentie-
rungsausschlusskatalogs (siehe Ziff. 2.1.2.1 und 2.1.2.5);

—  Verdeutlichung der Wirkung des Patents bei biologischem Material und Ein-
fihrung der gesetzlichen Zweckbindung des Stoffschutzes bei Gensequenzen
zur Vermeidung von ubermassigen Abhangigkeiten (siehe Ziff. 2.1.3);

—  Verdeutlichung und Ausweitung der Ausnahmen von der Wirkung des Patents
(insbesondere weit reichendes, vertraglich nicht einschrankbares Forschungs-
privileg; Einfihrung eines Lizenzanspruchs fir die Beniitzung von sogenannten
Forschungswerkzeugen (research tools); ganzliche Freistellung patentierter
Erfindungen zu Unterrichtszwecken; Ausschluss von Durchgriffsanspriichen
(reach through claims); freie Nutzungsmoglichkeit von patentiertem biologi-
schem Material zum Zwecke der Ziichtung, Entdeckung und Entwicklung einer
neuen Pflanzensorte; Freistellung von patentiertem biologischem Material, das
im Bereich der Landwirtschaft als Folge einer Auskreuzung zufallig oder
technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde; siehe Ziff. 2.1.4);

—  Einflhrung zusatzlicher gesetzlicher Beschrankungen im Recht aus dem Patent
(insb. Einflihrung einer Zwangslizenz bei Diagnostika; siehe Ziff. 2.1.5).

—  Einfihrung der Angabe der Quelle (declaration of source) in Patentanmeldun-
gen unter Strafandrohung bei vorsatzlicher Widerhandlung (siehe Ziff. 2.1.6).

—  Einfihrung der Veroffentlichung von Patentgesuchen, eines auf den Vorbehalt
der offentlichen Ordnung und der guten Sitten beschrénkten Einspruchsver-
fahrens sowie einer fakultativen Recherche des IGE zum Stand der Technik
(siehe Ziff. 2.1.7).

1.14 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen

Die Anderungen des Patentgesetzes betreffend den Schutz biotechnologischer Erfin-
dungen bringen keine zusétzlichen Ausgaben zu Lasten des Bundeshaushalts.

1.15 Rechtsvergleich und Verhaltnis zum europaischen
Recht
1.1.51 Europaischer Rechtsrahmen

Rechtsvorschriften des Patentrechts finden sich auf europaischer Ebene zunéchst in
der EG-Biotechnologie-Richtlinie, die von den hierfir zustandigen Organen der
Européischen Gemeinschaft mit bindender Wirkung fir ihre Mitgliedstaaten erlas-
sen wurde. Eine umfassendere Harmonisierung hat das Patentrecht in Europa
dartiber hinaus durch das Europdische Patentiibereinkommen erfahren, dem gegen-
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wartig 28 Léander12 angehoren. Die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens sind in
der Europdischen Patentorganisation (EPO) zusammengeschlossen, welche fur die
Administration und Fortentwicklung des Europdischen Patentiibereinkommens
zustandig ist.

EG-Biotechnologie-Richtlinie

Nach zehn Jahren kontroverser Diskussionen wurde am 6. Juli 1998 vom Euro-
paischen Parlament und dem Rat die EG-Biotechnologie-Richtlinie verabschiedet.
Wie ihren Erwégungsgrinden zu entnehmen ist, verfolgt die Richtlinie das Ziel,
einen wirksamen und harmonisierten Schutz von Erfindungen im Bereich der Bio-
technologie in den EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen, ohne ein besonderes Recht
hierfiir einzufihren. Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mitglied-
staaten bezeichnet die Richtlinie als eine ,,wesentliche VVoraussetzung* dafur, dass
Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fortgefuhrt und gefordert werden.

Das Konigreich der Niederlande, unterstitzt durch die Italienische Republik und das
Konigreich Norwegen, reichte am 19. Oktober 1998 beim Européischen Gerichtshof
(EuGH) Klage auf Nichtigerklarung der EG-Biotechnologie-Richtlinie ein, Gber die
der EUGH am 9. Oktober 2001 entschied. In seinem Urteil wies der EUGH die Klage
vollumfanglich ab, mit der Begriindung, dass die Richtlinie zum einen weder gegen
die Vorschriften des TRIPS-Abkommens noch gegen die VVorschriften der Biodiver-
sitdtskonvention verstosst; zum anderen, dass die Vorschriften der Richtlinie weder
die Menschenwirde noch das Recht auf Selbstbestimmung verletzen.

Die Mitgliedstaaten hatten nach Artikel 15 Absatz 1 der EG-Biotechnologie-Richt-
linie die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu deren Umsetzung
bis zum 30. Juli 2000 zu erlassen. Bislang haben jedoch lediglich Danemark,
Finnland, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und das Vereinigte Konigreich die
EG-Biotechnologie-Richtlinie in ihr nationales Recht umgesetzt. Im Juli 2003
reichte die EU-Kommission gegen die acht sdumigen EU-Mitgliedstaaten beim
EuGH Klage ein. Nachdem sich der EUGH im erwéhnten Urteil vom 9. Oktober
2001 klar fur die Rechtméssigkeit der Richtlinie ausgesprochen hat, dirfte der
Umsetzung der Richtlinie auch in den verbleibenden acht Mitgliedstaaten rechtlich
nichts mehr im Wege stehen.

Die EG-Biotechnologie-Richtlinie schreibt fir biotechnologische Erfindungen die
Geltung der allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen fest. Demnach sind Erfin-
dungen patentierbar, die entweder ein Erzeugnis zum Gegenstand haben, das aus
biologischem Material besteht oder dieses enthalt, oder ein Verfahren, mit dem
biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, sofern sie neu
sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die
EG-Biotechnologie-Richtlinie konkretisiert diese Patentierungsvoraussetzungen
sowie die Ausschlisse von der Patentierung. Sie enthalt dartber hinaus Bestim-
mungen uber Reichweite und Grenzen des Patentschutzes und statuiert verschérfte
Erfordernisse an die Offenbarung der Erfindung.

12 Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumaénien,
Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich, Tirkei, Zypern.
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Europaisches Patenttibereinkommen

Von zentraler Bedeutung flir das européische Patentrecht ist das Europdischen
Patentlibereinkommen, das als Ausdruck des gemeinsamen politischen Willens, in
Europa ein einheitliches Patentsystem aufzubauen, 1973 verabschiedet wurde. Fir
die Schweiz, die zu den Mitgliedern der ersten Stunde z&hlt, trat das Européische
Patenttibereinkommen am 7. Oktober 1977 in Kraft13.

Das Europdische Patentiibereinkommen sieht ein zentrales européisches Patentertei-
lungsverfahren vor, das an die Stelle der nationalen Verfahren tritt. Den Anmeldern
wird damit ermoglicht, mittels einer einzigen Patentanmeldung in einer Vielzahl
Staaten gleichzeitig Schutz fiir seine Erfindung zu erhalten. In den Vertragsstaaten,
die der Anmelder nach seiner Wahl bezeichnet, haben die europdischen Patente die
gleiche Wirkung wie nationale Patente und unterstehen vom Zeitpunkt der Erteilung
durch das EPA an grundsétzlich dem nationalen Recht.

Die Patentierung von biotechnologischen Erfindungen beurteilt sich anhand der
Patentierungsvoraussetzungen von Artikel 52 Absatz 1 EPU (Neuheit, erfinderische
Tatigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit). Erfullt eine Erfindung diese Voraussetzun-
gen, so ist sie patentierbar, sofern nicht ein Ausschlussgrund der Patentierung ent-
gegensteht. Artikel 53 Buchstabe b EPU sieht vor, dass Tierarten (Tierrassen) und
Pflanzensorten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren von der Patentierbar-
keit ausgenommen sind. Mikrobiologische Verfahren und mit ihrer Hilfe gewonnene
Erzeugnisse sind hingegen patentierbar. Diese Bestimmung enthalt indessen kein
generelles Patentierungsverbot von Erfindungen betreffend Tiere und Pflanzen. Dies
bestatigt der Entscheid der Grossen Beschwerdekammer vom 20. Dezember 199914,
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 enthdlt das Europdische Patenttibereinkom-
men weiter einen allgemeinen Ausschlussgrund fir Erfindungen, deren Veroffent-
lichung oder Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten ver-
stossen wiirde (Art. 53 Bst. a EPU). Ebenfalls von der Patentierung ausgeschlossen
sind im Ubrigen — wie im Patentgesetz — Verfahren der Chirurgie, Therapie und
Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Korper angewendet werden (Art.
52 Abs. 4 EPU).

Am 16. Juni 1999 beschloss der Verwaltungsrat der EPO in Auslegung des
Europaischen Patentlibereinkommens eine Anderung seiner Ausfiihrungsordnung. In
diese wurde ein neues Kapitel VI ,,Biotechnologische Erfindungen* eingefligt und
Regel 28 Absatz 6 AO EPU neu gefasst. Diese Bestimmungen behandeln im Kern
die Definition der einschlagigen Begriffe sowie den Umfang bzw. die Grenzen der
Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen. Der Wortlaut der Bestimmungen
hélt sich an die Formulierungen der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Fir die EPO
besteht zwar keine Verpflichtung, die EG-Biotechnologie-Richtlinie umzusetzen.
Die Veranlassung zur Anpassung des europaischen Patentrechts an die EG-Biotech-
nologie-Richtlinie ergab sich jedoch aus dem Gebot, die einheitliche Anwendung

13 AS 1977 1711.

14 Grosse Beschwerdekammer, 20. Dezember 1999, Transgene Pflanze/Novartis 11, Rs. G 1/98; ABI. EPA
2000, 111.
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des Europaischen Patentiibereinkommens durch die Priifer des EPA in Uberein-
stimmung mit dem harmonisierten europdischen Patentrecht sicherzustellen. Da die
Anderungen nicht tber den geltenden Wortlaut des Europaischen Patentliberein-
kommens bzw. die hierzu ergangenen Praxis des EPA sowie dessen Beschwerde-
kammern hinausgehen, wurde eine Anderung des Ubereinkommens selbst als nicht
notwendig erachtet. Was den Vorbehalt der 6ffentlichen Ordnung und der guten
Sitten in Artikel 53 Buchstabe a EPU anbelangt, ist hervorzuheben, dass die durch
den Beschluss des Verwaltungsrates der EPO eingefiihrte Regel 23d AO EPU
bezlglich der Anwendung dieses Vorbehalts zu mehr Rechtssicherheit gefuihrt hat.
Diese Bestimmung konkretisiert in Ubereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 2 der
EG-Biotechnologie-Richtlinie den Vorbehalt der oOffentlichen Ordnung und der
guten Sitten durch eine nicht abschliessende Aufzéhlung der von der Patentierung
auszunehmenden Erfindungen. Demnach sind insbesondere Verfahren zum Klonen
von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitat
der Keimbahn des menschlichen Lebewesens, die Verwendung von menschlichen
Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken, Verfahren zur Verande-
rung der genetischen ldentitdt von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere
ohne wesentlichen medizinischen Nutzen fur den Menschen und das Tier zu verur-
sachen, 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. lhre Nichtbeachtung durch die Patentpriifer des EPA kann ausser-
dem von jedermann im Einspruchsverfahren geriigt werden.

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
Immaterialgiterrechtsschutz flr 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 fur biotechnologisch tatige Wissen-
schaftler und Forschungszentren auszuarbeiten, ein alternatives 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 Uber die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiel-
len Rechts der Erfindungspatente!5 zu férdern und Uberlegungen zu den ethischen
Aspekten der Patentierung von Erfindungen betreffend biologisches Material anzu-
stellen.

Die bisherige Haltung des Bundesrats in der Frage der Patentierung biotechno-
logischer Erfindungen tragt im Rahmen eines differenzierten Ansatzes den in den
genannten Empfehlungen angesprochenen Gesichtpunkten Rechnungl. In seiner
Antwort vom 1. Mérz 2000 auf die Interpellation Gonsethl’ erklarte der Bundesrat

15 SrR0.232.142.1.
16 Sjehe Biotechnologie-Bericht EJPD, 42 ff.
17 99.3615 - Europaisches Patentiibereinkommen. Uminterpretation.
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ausserdem, dass er auch die Diskussion ethisch relevanter Themen in der Offentlich-
keit als wichtig erachte. Er erklarte sich daher in seiner Antwort bereit, die Ethik-
kommission fur die Gentechnik im ausserhumanen Bereich im Rahmen der verfug-
baren Mittel finanziell zu unterstiitzen, damit sie diesen Auftrag wahrnehmen kann.

1.15.2 Verhaltnis der Losungsvorschldge zum européischen
Recht

Um der Zielsetzung der Anpassung des Patentgesetzes an die EG-Biotechnologie-
Richtlinie zu entsprechen, wurde im Rahmen der Erarbeitung des Revisionsentwurfs
der Text der EG-Biotechnologie-Richtlinie beriicksichtigt und so weit als moglich
und sinnvoll bernommen. Die Eurokompatibilitdt des schweizerischen Patent-
schutzes fur Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, wird
mit dem vorliegenden Entwurf grundsatzlich sichergestellt. Auf die Uberein-
stimmung mit oder etwaigen Abweichungen von der EG-Biotechnologie-Richtlinie
wird im Zusammenhang mit der Kommentierung der einzelnen Bestimmungen
eingegangen, weshalb an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausfiihrungen
verwiesen sei.

1.1.6 Erledigung parlamentarischer VVorstdsse

Mit der vorliegenden Vorlage sowie mit den Anderungen des Patentgesetzes, die
bereits im Rahmen des Erlasses des Stammzellenforschungsgesetzes sowie der
Revision des Sortenschutzgesetzes vorgesehen sind, wird der Motion Leumann vom
10. Juni 1998 vollumféanglich entsprochen (siehe Ziff. 1.1.2).

Dem Postulat Sommaruga vom 5. Oktober 200118, das verlangt, dass im Patent-
anmeldungsverfahren der Patentanmelder den konventionskonformen Erwerb des
biologischen oder genetischen Ausgangsmaterial seiner Erfindung nachweisen muss,
wird mit Artikel 49a und 8la E-PatG Rechnung getragen. Dem ersten Teil des
Postulats, der fir beteiligte Dritte einen Anspruch auf das Patent verlangt, kann nicht
entsprochen werden (zur Begrundung siehe Ziff. 2.1.6).

1.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen
1.2.1 EPU Revisionsakte
Ausgangslage

In den anndhernd 30 Jahren seit der Unterzeichnung des Europdischen
Patentlibereinkommens (siehe Ziff. 1.1.5.1) wandelten sich die Rahmenbedingungen
flr das europdische Patentsystem mit dem Aufkommen neuer Technologien und der
Einbindung des europaischen Wirtschaftssystems in den Welthandel beachtlich. In
diesem durch den technischen Fortschritt und zunehmenden internationalen wirt-
schaftlichen Wettbewerb gepragten Umfeld wurde ein wirksamer Patentschutz zum
Schlisselfaktor der Innovation. Dies fihrte in den vergangenen Jahren dazu, dass
hohere Anforderungen und weitere Bedurfnisse an das europdische Patentsystem

18 01.3596 — Biologische Ressourcen des Stidens. Recht auf Partizipation.
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gestellt wurden und die Zahl europdischer Patentanmeldungen rasant anstieg. Diese
Entwicklung sowie der Beitritt einer Reihe von weiteren Staaten machten eine
Reform unumgénglich.

Uberblick tiber den Inhalt der EPU Revisionsakte

Die Reform des Européischen Patentiibereinkommens verfolgt verschiedene inhalt-
liche Stossrichtungen: Sie umfassen politischen und institutionellen Reformen,
materielle Anderungen, Anderungen im Verfahren vor dem EPA, Anderungen in der
Organisation des EPA sowie rechtstechnische Anpassungen im Ubereinkommen.

Von den politischen und institutionellen Reformen ist die Institutionalisierung von
Ministerkonferenzen hervorzuheben. Sie sollen die Organisation politisch besser
verankern und ihr Impulse fir ihre Fortentwicklung geben. Zu den institutionellen
Reformen ist auch die Schaffung eines vereinfachte Mechanismus zur Anpassung
des Européischen Patentiibereinkommens zu rechnen. Dieser will die schwerfalligen
Diplomatischen Konferenzen zur Revision des Européischen Patentiibereinkommens
uberwinden und kunftig in genau definierten Grenzen eine flexiblere Anpassung des
Ubereinkommens an die sich wandelnden internationalen Rahmenbedingungen ge-
waéhrleisten. Schliesslich ist auch noch die Verankerung von fakultativen Zusatz-
Ubereinkommen zum Europdischen Patentiibereinkommen zu erwéhnen, die eine
vertiefte Harmonisierung zwischen Teilen der Vertragsstaaten entsprechend der
innenpolitischen Willensbildung erlauben. Siehe Ziff. 2.2.1.1.

Die materiellrechtlichen Reformen beschranken sich auf die ausdriickliche Regelung
des Schutzes von sogenannten weiteren medizinischen Indikationen eines Stoffes
(einer besonderen Anspruchsform fur chemische Stoffe mit eingeschranktem
Schutzumfang; Art. 54 Abs. 5 revEPU) sowie einer vertieften Harmonisierung des
Schutzumfangs europaischer Patente im Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPU.
Siehe Ziff. 2.2.1.2.

Eine wichtige Neuerung im Verfahren vor dem EPA ist das Beschrankungs- und
Widerrufsverfahren (Art. 105a — 105¢ revEPU). Dieses ermdglicht dem Patent-
inhaber, sein Patent in einem administrativen Verfahren mit Wirkung fir sémtliche
benannten Staaten zu beschranken oder zu widerrufen. Dies kann etwa bei einem
nach der Erteilung bekannt gewordenem Element des Stands der Technik erforder-
lich sein, um einer Nichtigkeitsklage zu begegnen. Artikel 138 revEPU wurde so-
dann dahingehend abgeéndert, dass der Inhaber eines europdischen Patents auch in
einem Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten die Moglichkeit erhalt, sein
Patent auf eigenen Antrag hin einzuschrénken. Eine weitere Neuerungen im Ver-
fahren ist der Antrag auf Uberpriifung, der ein Revisionsverfahren ins Europaische
Patentiibereinkommen eingefiihrt (Art. 112a revEPU). Siehe Ziff. 2.2.1.3.

Die organisatorische Reform zielt darauf ab, die historisch gewachsene Arbeitstei-
lung zwischen der Zweigstelle des EPA in Den Haag und dem Sitz in Minchen
effizient zu restrukturieren. Dadurch werden Kapazitaten freigesetzt, die der Be-
waéltigung des gesteigerten Arbeitsaufkommens dienen. Siehe Ziff. 2.2.1.4.

Die rechtstechnischen Anderungen beinhalten eine redaktionelle und systematische
Bereinigung des Ubereinkommenstextes. Siehe Ziff. 2.2.1.5.
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Anderungen des Patentgesetzes

Anderungen des Patentgesetzes bedarf es in erster Linie im Hinblick auf die Ver-
ankerung des Schutzes der zweiten medizinischen Indikation und auf die Einfuhrung
eines Beschrankungs- und Widerrufsverfahrens. Siehe Ziff. 2.2.4.

Wirdigung

Die EPU Revisionsakte bringt eine Modernisierung des europaischen Patentsystems
unter Wahrung der bewéhrten Grundlagen des materiellen Patentrechts und des Ver-
fahrensrechts. Der Bundesrat beantragt daher dem Parlament, die EPU Revisions-
akte zu genehmigen und den Bundesrat zu erméchtigen, diese zu ratifizieren.

Artikel 172 Absatz 4 revEPU sieht vor, dass diejenigen Staaten, welche die revi-
dierte Fassung des Europaischen Ubereinkommens im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
noch nicht ratifiziert haben, aus der Européischen Patentorganisation ausscheiden.
Ziel dieser Vorschrift ist es, die Einheitlichkeit des europdischen Patenterteilungs-
verfahrens und der Patentierungsvoraussetzungen sicherzustellen.

Die revidierte Fassung des Europdischen Patentliibereinkommens tritt spétestens
zwei Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von
flinfzehn Vertragsstaaten in Kraft. Bislang haben 9 Staaten die EPU Revisionsakte
ratifiziert oder sind ihr beigetreten (Stand 31.12.2003). Es ist mit einem Inkrafttreten
der EPU Revisionsakte im Jahre 2007 zu rechnen. Sollte die Schweiz bis dahin die
Akte nicht ebenfalls ratifiziert haben, wird das Europdische Patentiibereinkommen
fur sie ausser Kraft treten.

1.2.2 EPU Sprachentibereinkommen
Ausgangslage

Artikel 65 EPU erlaubt jedem Vertragsstaat, als Voraussetzung fir den Eintritt der
Wirkung eines europaischen 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 VVorbehalt von Uber-
setzungen als eine Unzulanglichkeit des européischen Patentsystems. Artikel 65
EPU fihrt dazu, dass die Kosten fiir ein européisches Patent gegenwartig drei bis
funf Mal héher sind als flr ein amerikanisches oder japanisches Patent.

Mit Artikel 65 EPU wollte man urspriinglich sicherstellen, dass interessierte Dritt-
personen européische Patente in einer ihnen vertrauten Sprache einsehen konnen.
Die Praxis zeigt jedoch, dass die grosse Mehrheit der Ubersetzungen gar nie konsul-
tiert werden. Ubersetzungen sind folglich fur Dritte bloss von geringer Bedeutung,
verursachen dem Patentinhaber aber grosse Zusatzkosten. Diese Erkenntnis sprach
dafir, den Ubersetzungszwang in den Unterzeichnerstaaten wesentlich zu lockern
und damit die Kosten fir européische Patente merkbar zu senken. Die Kosten-
senkung wiederum soll den Erfindern bzw. Unternehmen den Zugang zum euro-
paischen Patentsystem erleichtern und das 6konomische Umfeld fir Unternehmen in
Europa gegeniiber den USA und Japan verbessern.
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Wesentlicher Inhalt des EPU Spracheniibereinkommens

Die angestrebte Senkung der Kosten fiir européische Patente wird dadurch erreicht,
dass ein Vertragsstaat auf samtliche Ubersetzungserfordernisse eines in einer Amts-
sprache des EPA (Deutsch, Franzosisch, Englisch) erteilten Patents verzichtet, wenn
eine der Amtssprachen des EPA zugleich auch eine nationale Amtssprache ist. Vom
Ubereinkommen ganzlich unberihrt bleibt jedoch das Recht der Unterzeichner-
staaten, den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Streitigkeiten zu verpflichten,
auf eigene Kosten Ubersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten
Amtssprache einzureichen. Siehe Ziff. 2.2.2.

Anderungen des Patentgesetzes

Zur Ratifizierung des EPU Spracheniibereinkommens wird vorgeschlagen, die
Artikel 112 bis 116 PatG als unmittelbare Folge der Verpflichtungen aus dem
Ubereinkommen aufzuheben. Siehe Ziff. 2.2.5.

Wirdigung

Mit dem EPU Sprachenuibereinkommen konnen in erheblicher Weise die Kosten fiir
europaische Patente reduziert werden, was zu einer Erhéhung der Attraktivitét euro-
paischer Patente und damit verbunden zu einer Starkung des européischen Patent-
systems fiihrt.

Die Ausgestaltung des EPU Spracheniibereinkommens als fakultatives Ubereinkom-
men ermoglicht es den Vertragsstaaten des Europdischen Patentiibereinkommens,
den Zeitpunkt des Beitritts entsprechend der innenpolitischen Willensbildung zu
wahlen. Fir die Vertragsstaaten, die vorderhand nicht dem EPU Spracheniiberein-
kommen beitreten, bietet diese Vertragsausgestaltung die Mdoglichkeit, sich von der
Effektivitat des Ubereinkommens zu iiberzeugen.

Neben der Schweiz haben 9 weitere Staaten das Ubereinkommen unterzeichnet.
Hervorzuheben ist, dass Deutschland, das Vereinigte Konigreich und Frankreich das
ebenfalls zu den Unterzeichnerstaaten gehdren. Damit ist nicht nur eine wesentliche
Vorbedingung fir das Inkrafttreten des Ubereinkommens erfiillt, sondern auch
sichergestellt, dass die Lander mit der hdchsten Zahl der Bennennungen in das neue
Sprachenregime potenziell eingebunden sind.

Vor diesem Hintergrund wird beantragt, das EPU Spracheniibereinkommen zu
genehmigen und den Bundesrat zu erméchtigen, dieses zu ratifizieren.

1.2.3 Patentrechtsvertrag
Ausgangslage

Der Patentrechtsvertrag geht auf ein urspriinglich ambitiéses Vorhaben der WIPO
zur weltweiten, umfassenden Harmonisierung des Patentschutzes zuriick. Dieses
Projekt wurde 1984 mit Blick auf den als ungentigend empfundenen Mindestschutz

29



der PVU an die Hand genommen. Ziel war der Abschluss eines Abkommens zur
Ergénzung der PVU betreffend Patentel9.

Der Abschluss des TRIPS-Abkommens flihrte zu Uberschneidungen mit dem Rege-
lungsbereich des geplanten Erganzungsabkommens. Letzteres scheiterte 1995 an der
ablehnenden Haltung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Generalversamm-
lung der WIPO und die Versammlung des Pariser Verbandes beschlossen daraufhin,
einen Sachverstdndigenausschuss einzusetzen, der einen neuen Ansatz fir die
Forderung der Harmonisierung des Patentrechts namentlich im Bereich der
Formalien nationaler und regionaler Patentanmeldungen diskutieren sollte. Damit
wurde der Grundstein fur den Patentrechtsvertrag gelegt.

Uberblick tiber den Inhalt des Patentrechtsvertrags

Der Patentrechtsvertrag vereinheitlicht eine Reihe von national und regional sehr
unterschiedlich geregelten Formalitaten im Zusammenhang mit der Anmeldung und
Aufrechterhaltung eines Patents. Er legt etwa die VVoraussetzungen fur die Zuerken-
nung des Anmeldedatums eines Patentgesuchs fest, regelt die formellen Anforderun-
gen an ein solches Gesuch, bestimmt die Handlungen, fiir 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 Vertrag stellt Maximalvorschriften auf. VVon diesen dirfen die Vertrags-
parteien abweichen, um Bestimmungen zu erlassen, die aus der Sicht der Anmelder
und Rechtsinhaber vorteilhafter sind als diejenigen des Patentrechtsvertrags und
seiner Ausfuhrungsvorschriften (Art. 2 Abs. 1 PLT). Siehe zum Inhalt des Vertrages
Ziff. 2.2.3.

Anderungen des Patentgesetzes

Die Ratifizierung erfordert die Anpassung von wenigen Gesetzesvorschriften, ndam-
lich von Artikel 46 PatG betreffend die Weiterbehandlung, von Artikel 56 PatG
betreffend das Anmeldedatum sowie von Artikel 58 PatG, der die Anderung tech-
nischer Unterlagen regelt. Es wird aber eine weitergehende Uberarbeitung der
Patentverordnung erforderlich sein. Es kann diesbeztiglich auf die spéteren Aus-
fihrungen verwiesen werden (siehe Ziff. 2.2.6).

Wirdigung

Der Patentrechtsvertrag schafft zwar kein weltweit einheitliches Patentverfahrens-
recht, doch bringt er beachtliche Verbesserungen fiir Patentbewerber und -inhaber.
Er gewahrleistet einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard und erleichtern den
Zugang zum Patentschutz in einer Vielzahl von L&ndern. Die administrativen Ver-
fahren, an die der Patentschutz knupft, sollen benutzerfreundlicher und effizienter
werden. Mit der Vereinfachung des administrativen Aufwandes flr die Benutzer des
Patentsystems durfte der Patentrechtsvertrag auch zur Reduktion der Kosten fir
einen weltweiten Patentschutz beitragen. Bislang unterzeichneten 54 Lander ein-

19 Treaty Supplementing the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as far as Patents
are Concerned.

30



schliesslich der Schweiz den Patentrechtsvertrag und 8 Lé&nder ratifizierten ihn
(Stand: 31. Dezember 2003).

Angesichts des Interesses der Schweiz an einem vereinfachten internationalen
Patentsystem sind die genannten Verbesserungen fiir den Schutz von Erfindungen
auf internationaler Ebene zu begriissen. Der Bundesrat beantragt daher dem Parla-
ment, den Patentrechtsvertrag sowie die Ausfuihrungsordnung zum Patentrechtsver-
trag einschliesslich der Gemeinsamen Erklarungen der diplomatischen Konferenz zu
genehmigen und den Bundesrat zu erméchtigen, diese zu ratifizieren.

Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen

Formalitdten im Patentrecht, die im Zusammenhang mit dem access and benefit
sharing stehen (insbesondere auch die Offenlegung der Quelle von genetischen
Ressourcen und traditionellem Wissen in Patentgesuchen), sind nicht mit Artikel 6
PLT (siehe Ziff. 2.2.3.4) vereinbar, der die Form- und Inhaltsvorschriften flr Patent-
gesuche im Sinne einer Maximalvorschrift abschliessend regelt.

Die Schweiz hat daher im Rahmen der WIPO im Mai 2003 Vorschlage unterbreitet,
mit denen sie beantragt, die Ausfihrungsordnung PCT zu ergdnzen, so dass dem
nationalen Gesetzgeber ausdrticklich gestattet ist, die Offenlegung der Quelle von
genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen im nationalen Recht vorzusehen.
Aufgrund des Verweises in Artikel 6 PLT auf die Formvorschriften des PCT wiirden
diese Anderungen auch fiir den Patentrechtsvertrag wirksam.

Mit Artikel 49a und Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG wird in Uber-
einstimmung mit der schweizerischen Haltung auf internationaler Ebene vorge-
schlagen, die Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionel-
lem Wissen vorzuschreiben (siehe Ziff. 2.1.6). Ein Inkraftsetzen dieser Vorschriften
und die Ratifizierung des Patentrechtsvertrags ist indessen nur dann zeitgleich
maoglich, wenn der PCT in diesem Zeitpunkt entsprechend den schweizerischen
Vorschlagen angepasst ist. Der Verlauf der Verhandlungen ldsst sich im heutigen
Zeitpunkt nicht zuverldssig beurteilen. Daher wird spatestens im Zeitpunkt der
Ausarbeitung der Botschaft zu beurteilen sein, ob der Ratifikation des Patentrechts-
vertrags oder Artikel 49a und Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG den Vorzug
zu gegeben ist, wenn bis dahin eine Anderung des PCT entsprechend den
schweizerischen Vorstellungen nicht absehbar ist. Die Vernehmlassung soll hier die
Entscheidungsgrundlagen liefern.

1.3 WTO-Entschliessung zu Zwangslizenzen ftir den
Export pharmazeutischer Produkte

In den vergangenen drei Jahren wurde auf internationaler Ebene die Frage des Zu-
gangs zu pharmazeutischen Produkten in Entwicklungslandern heftig debattiert. Die
Schweiz hat sich aktiv und konstruktiv an diesbezuglichen Verhandlungen beteiligt,
um eine ausgewogene LdOsung zu finden. In diesem Zusammenhang haben die
Mitgliedstaaten der WTO am 14. November 2001 in Doha (Qatar) eine Erklarung
zum TRIPS-Abkommen und die 6ffentliche Gesundheit20 angenommen. Sie bein-

20 Doc. WT/Min(01)/DEC/2 vom 14. November 2001, http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/WT-MIN_01_-
DEC-2_Declaration%20TRIPS%20Public%20Health%20_fr.pdf.
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haltet eine Reihe von Massnahmen, die die Mitgliedstaaten ergreifen konnen, um
den Zugang zu pharmazeutischen Produkten auf ihrem Staatsgebiet zu verbessern.

Zur Nutzung von Zwangslizenzen durch WTO-Mitgliedstaaten mit ungentigenden
oder fehlenden pharmazeutischen Herstellungskapazititen konnte in Doha indessen
kein Entschluss herbeigefiihrt werden. Nach Artikel 31 Buchstabe f TRIPS-Abkom-
men muss eine Zwangslizenz vorwiegend fur die Versorgung des inldndischen
Marktes verwendet und kann nicht fur den Export erteilt werden. Sofern ein pharma-
zeutisches Produkt im Exportland patentiert ist, kann dessen Import in ein Mitglied-
staat der WTO weder durch eine Zwangslizenz im Export-, noch durch eine solche
im Importland ermdglicht werden.

Am 30. August 2003 schloss der Generalrat der WTO diese Luicke. Er verabschiede-
te eine Entschliessung?l, die es jenen Mitgliedstaaten der WTO erlaubt, welche tber
geniugende pharmazeutische Herstellungskapazitaten verftigen, unter klar definierten
Voraussetzungen eine Zwangslizenz fur die Herstellung und den Export patentge-
schitzter pharmazeutischer Produkte vorzusehen. Diese Massnahme soll es Ent-
wicklungslandern mit fehlender oder ungeniigender eigener Produktionskapazitét
(nachstehend: beglnstigte WTO-Staaten) ermdglichen, zu einem fir sie erschwing-
lichen Preis zu patentgeschitzten pharmazeutischen Produkten zu kommen, falls sie
diese zur Bekdmpfung gravierender 6ffentlicher Gesundheitsprobleme wie beispiels-
weise von HIV/Aids oder Malaria benotigen.

Auf diese Weise leistet die WTO einen konkreten Beitrag, um die Versorgung der
beginstigten Lander mit pharmazeutischen Produkten zu verbessern. Eine umfas-
sende LOsung der Probleme bei der Gesundheitsversorgung in diesen L&ndern setzt
aber weitere Massnahmen voraus, wie etwa die Herabsetzung der Abgaben auf Im-
porten solcher pharmazeutischer Produkte und die Verbesserung der medizinischen
und logistischen Versorgung sowie der Prdvention. Diese gehen aber (ber den
Kompetenzbereich der WTO und Uber das Patentrecht hinaus, weshalb sie nicht
Gegenstand der vorliegenden Revision bilden.

Wie die anderen Industriestaaten hat die Schweiz darauf verzichtet, als Importland
von der durch die Entschliessung vom 30. August 2003 erdffnete Moglichkeit
Gebrauch zu machen22, Die Schweiz ist aber bereit, ihre Herstellungskapazitaten auf
pharmazeutischem Gebiet den von der Entschliessung beglnstigten WTO-Staaten
unter den dort festgelegten Bedingungen zur Verfugung zu stellen. Bei Vorliegen
der Bedingungen soll dies auch fir Staaten gelten, die nicht der WTO angehoren.
Obschon die Schweiz keine Rechtspflicht trifft, sieht sie sich ihrer humanitaren
Tradition verpflichtet. Die vorliegende Revision sieht vor, der Entschliessung durch
die Einflihrung einer Exportzwangslizenz fiir pharmazeutische Produkte Folge zu
leisten (Art. 40c E-PatG; siehe Ziff. 2.3). Die Umsetzung der Entschliessung darf
indessen nicht in einer Weise vorgenommen werden, welche die Erforschung und

21 Doc. WT/ L/540 vom 1. September 2003 und doc. JOB(03)/177 vom 30. August 2003,
http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Basistext.pdf et http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Einigung.pdf.

22 Folgende Lander haben erklart, als Importland auf den Gebrauch des neuen Systems der WTO zu
verzichten: Australien, Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlanden,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Slowakische Republik, Schweden, Schweiz, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Kénigreich und
Zypern. Siehe doc. WT/ L/540 vom 1. September 2003, Ziffer 3 zu Absatz 1(b) und doc. JOB(03)/177
vom 30. August 2003.
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Entwicklung neuer Medikamente in Frage stellt. Es muss auch sichergestellt sein,
dass sie nicht zu kommerziellen Zwecken missbraucht wird.

Neben der Schweiz bereiten die Européischen Gemeinschaften und einzelne
Industriestaaten wie Kanada und Norwegen die Umsetzung der Entschliessung vom
30. August 2003 in das nationale Recht vor. Bislang steht jedoch noch in keinem
Land eine entsprechende Gesetzgebung in Kraft. Die Schweiz ibernimmt daher mit
den vorliegenden Vorschlégen eine Vorreiterrolle.

1.4 Weitere Revisionspunkte
1.4.1 Parallelimporte

Am 7. Dezember 1999 erging der Bundesgerichtsentscheid in Sachen Kodak SA
gegen Jumbo Markt AG23. In diesem Urteil hat das Bundesgericht in Schliessung
einer echten Gesetzeslicke fur den Bereich des Patentrechts den Grundsatz der
nationalen Erschopfung statuiert und damit dem Patentinhaber ermdglicht,
Parallelimporte patentgeschiitzter Guter, die gegen seinen Willen erfolgen, zu
untersagen.

Das Urteil l0ste eine zum Teil heftige Debatte aus. Am 24. Januar 2000 ersuchte die
Kommission fir Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) den Bundesrat,
ihr eine Gesamtschau zur Problematik der Parallelimporte vorzulegen. In seinem
daraufhin erstellten Bericht vom 8. Mai 2000 tiber Parallelimporte und Patentrecht24
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 koénne
und deshalb ein entsprechender Entscheid nicht voreilig in die Wege geleitet werden
sollte. Vor diesem Hintergrund bekannte sich der Bundesrat 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 tberwies das Parlament am 22. Marz 2001 ein
Postulat der WAK-N (Minderheit Hans-Rudolf Gysin)25, das den Bundesrat
beauftragte, die entsprechenden wirtschaftlichen und rechtlichen Abklarungen zu
treffen.

Am 29. November 2002 verabschiedete der Bundesrat einen zweiten Bericht Gber
Parallelimporte und Patentrecht26. Er bestatigte darin — gestutzt auf drei
umfangreiche externe Studien — seine bereits im Jahre 2000 eingenommene Haltung
und hielt am Status quo der nationalen Erschopfung im Patentrecht fest. Der
wirtschaftliche Nutzen eines solchen Wechsels mit einem zusétzlichen Wachstum

23 BGE 126 111 129.

24 parallelimporte  und  Patentrecht, Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000,
http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j100_Parallelimporte_d.pdf.

25 00.3612 — Parallelimporte. Bericht zur Erschépfungsproblematik.

26 Pparallelimporte und Patentrecht, Bericht des Bundesrates vom 29. November 2002,
http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/d/TRlI_SCHLUSSBERI
CHT_PARALLELIMPORTE_Dt.pdf.
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des Bruttoinlandprodukts (BIP) zwischen 0.0 und 0.1%27 wiegt seiner Ansicht nach
die Nachteile nicht auf. Der Bundesrat beflrwortete jedoch Massnahmen zur
Verhinderung eines Missbrauchs des Patentrechts. Hierzu gehort die Klérung der
Anwendung des Kartellgesetzes auf Einfuhrbeschrankungen in Anlehnung an das
Bundesgerichtsurteil in Sachen Kodak?28, welche durch eine Neufassung von Artikel
3 Absatz 2 KG bereits realisiert wurde29. Weiter erklarte sich der Bundesrat bereit,
in der Revision zum Patentgesetz eine Regelung zur sogenannten Doppelschutz-
problematik aufzunehmen: Es soll verhindert werden, dass der nach geltendem
Recht mdogliche Parallelimport von marken- oder urheberrechtlich geschitzten
Produkten unterbunden wird, indem den Produkten ein patentierter Bestandteil von
nebensachlicher Bedeutung beigefligt wird. In die vorliegende Revision des Patent-
gesetzes wurde deshalb ein VVorschlag zur Losung der Doppelschutzproblematik auf-
genommen (siehe Artikel 9b E-PatG, Ziff. 2.4.1).

Im Bericht vom 29. November 2002 hat der Bundesrat im weiteren die regionale
Erschdpfung als mogliche Option bezeichnet.

Die regionale Erschopfung kann die Schweiz nicht einseitig im Rahmen der An-
derung des Patentgesetzes einfuihren. Dies wirde das Diskriminierungsverbot nach
GATT und TRIPS-Abkommen verletzen. Die regionale Erschépfung kann nur
statuiert werden, wenn ein bilaterales Abkommen mit der EU oder den EWR-
Staaten abgeschlossen werden kann.

Mehrere parlamentarische Vorstdsse verlangen, dass der Bundesrat nach Abschluss
der Bilateralen Verhandlungen Il die Aufnahme von Verhandlungen mit der EU
prift, welche eine Ausdehnung der regionalen Erschopfung der EU im Patentrecht
auf die Schweiz auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zum Ziel haben. Der
Bundesrat hat sich bereit erklért, bis Ende 2004 dazu einen Bericht zu erstatten.
Dabei wird zu berticksichtigen sein, dass ein Wechsel zur regionalen Erschépfung
im Patentrecht besonders im Bereich der regulierten Mérkte mit administrierten
Preisen mit Nachteilen fiir die forschungsintensive Industrie verbunden ist.

1.4.2 Schaffung eines Bundespatentgerichts

Fur den Rechtsschutz in Patentrechtsstreitigkeiten soll ein nationales Spezialgericht
mit ausschliesslicher Zustandigkeit in Verletzungs- und Rechtsgultigkeitsfragen mit
Bezug auf Patente geschaffen werden, welches die heute zustdndigen kantonalen
Gerichte ablost. Dieser Systemwechsel wird von Wirtschaftskreisen seit langem ge-
fordert. Insbesondere die Schweizer Gruppe der AIPPI (Internationale Vereinigung
fir den Schutz Geistigen Eigentums) und INGRES (Institut fiir gewerblichen
Rechtsschutz) haben sich in den letzten Jahren mit Unterstiitzung der economie-
suisse mit Nachdruck flr die Konzentration der Patentstreitigkeiten bei einer ein-
zigen nationalen Instanz eingesetzt und der Verwaltung entsprechende Regelungs-
vorschlége unterbreitet.

27 Siehe CHRISTOPH RIECHMANN / STEPHAN VATERLAUS / JORG WILD, Erschopfung von Eigentumsrechten:
Auswirkungen eines Systemwechsels auf die schweizerische Volkswirtschaft,
http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/d/Studie_Systemwechse
I_und_Anhang.pdf.

28 BGE 126 111 129.

29 BBI 2003 4517.
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Die Forderung nach einem Bundespatentgericht geht bereits auf die Mitte der
Vierziger Jahre zurtick30. Eine damals vom EJPD eingesetzte Expertenkommission
verzichtete jedoch von vornherein auf VVorschlage, deren Verfassungsmassigkeit als
nicht gegeben oder jedenfalls zweifelhaft erschien. Damit schied ohne weiteres jeder
Eingriff in die kantonale Gerichtsorganisation und in das kantonale Prozessrecht
aus; dasselbe Schicksal ereilte den Vorschlag auf Schaffung einer Kammer fir
Patentsachen mit technischen Fachrichtern beim Bundesgericht3l. Als Beratungs-
gegenstand verblieb noch die Gestaltung des Verfahrens vor dem Bundesgericht in
Patentsachen, was schliesslich in eine Revision von Artikel 67 OG mundete32,

Mit der im Zuge der Justizreform von Volk und Standen beschlossenen Revision
von Artikel 122 Absatz 2 BV und der Schaffung des neuen Artikel 191a BV sind die
bisherigen verfassungsmaéssigen Hindernisse weggefallen. Die Forderungen aus der
Wirtschaft nach einem Bundespatentgericht haben damit neuen Auftrieb erhalten.
Der Bundesrat hat bereits in seiner Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechts-
pflege33 darauf hingewiesen, dass die Schaffung eines Bundespatentgerichts zu
einem spéateren Zeitpunkt an die Hand genommen werden konnte. Den Entwick-
lungen auf internationaler Ebene, namentlich den Bemuihungen zur Schaffung eines
fir européische Patente zustdndigen europdischen Patentgerichts, wurde aber Vor-
rang gegeben. Die diesbeziiglichen Bemiihungen werden indessen durch die unklare
Situation innerhalb der Européischen Union hinsichtlich der Verhandlungskompe-
tenz der EU-Mitgliedstaaten zum Abschluss eines entsprechenden plurilateralen
Abkommens (berschattet und sind daher ins Stocken geraten. Aufgrund dieser
Entwicklung ist es angezeigt, die Schaffung eines Bundespatentgerichtes im
Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung zur Diskussion zu stellen und — im Falle
eines positiven Vernehmlassungsergebnisses — parallel mit der vorliegenden Patent-
gesetzrevision an die Hand zu nehmen. Dafiir spricht auch die Uberlegung, dass das
Bundespatentgericht nicht nur bis zur Realisierung eines européischen Patentge-
richts, sondern danach auch als regionale erste Instanz einer européischen Patent-
gerichtsbarkeit tatig sein kdnnte.

Unbestrittenermassen handelt es sich beim Patentrecht um eine hochtechnische
Materie, welche von den mit Patentstreitigkeiten befassten Richterinnen und Rich-
tern ein grosses Fachwissen und lange Erfahrung benétigt. Heute werden ca. 60%
aller Patentstreitigkeiten vor den vier Handelsgerichten in Aarau, Bern, St. Gallen
und Zurich ausgetragen. Die Qualitat der Urteile dieser Gerichte ist allgemein aner-
kannt. Aufgrund der bestehenden Gerichtsstandsregeln kommt es jedoch immer
wieder vor, dass Patentrechtsprozesse vor kantonalen Gerichten geflihrt werden
miussen, die Uber keine ausreichende praktische Erfahrung im Patentrecht verfligen.
Grund flr diesen Missstand ist die geringe Anzahl Patentstreitigkeiten in der
Schweiz von etwa dreissig pro Jahr, die es trotz der Verpflichtung der Kantone, eine
einzige Instanz als zustdndig zu bezeichnen, nicht ermdglicht, ausserhalb der
Handelsgerichtskantone das notwendige Fachwissen zu erarbeiten. Oft mussen daher
in diesen Kantonen staatliche Rechtsprechungsaufgaben an aussenstehende Experten

30 vgl. PatG Botschaft 1950, BBI 1950 1 933, 993.

31 Erganzungsbotschaft vom 28. Dezember 1951 iiber die Revision des Bundesgesetzes betreffend die
Erfindungspatente, BBI 1952 | 20.

32 Erganzungsbotschaft vom 28. Dezember 1951 iiber die Revision des Bundesgesetzes betreffend die
Erfindungspatente, BBI 1952 | 20/21.

33 Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBI 2001 4222.
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delegiert werden, wobei es fur unerfahrene Gerichte schwierig ist, einen geeigneten
Experten zu bestimmen. Die Delegation der technischen und rechtlichen Urteilsbe-
grindung auf einen nicht zum gerichtlichen Spruchkorper gehérenden Experten ist
auch aus rechtsstaatlichen Uberlegungen problematisch. Verscharft wird dieses
Problem durch den Umstand, dass das Bundesgericht als zweite Instanz trotz der
Revision von Artikel 67 OG nur Uber eine beschrinkte Kognition zur Uberpriifung
von Tatsachen, die durch die erste Instanz festgestellt wurden, verfligt. Oft kommt es
daher zu unbefriedigenden Endergebnissen, die aufgrund der hdufig hohen Streit-
werte in dieser Materie grosse Auswirkung haben. Zudem soll Artikel 67 OG im
neuen Bundesgerichtsgesetz34 ersatzlos fallen gelassen werden, womit nur noch eine
einzige Tatsacheninstanz fur Patentprozesse zur Verfligung stehen wird, was
zwingend mindestens eine kompetente Sachinstanz voraussetzt.

Die Schaffung eines Patentgerichts auf Bundesebene bereits in erster Instanz soll
diese seit nunmehr U(ber flinfzig Jahre Dbestehende unbefriedigende Situation
beseitigen und eine flachendeckend qualitativ hochstehende Patentrechtssprechung
garantieren. In zweiter Instanz soll weiterhin das Bundesgericht zustandig sein. Das
Bundespatentgericht erster Instanz soll sich aus Juristen und Technikern zusammen-
setzen. Diese Zusammensetzung hat sich bei den Handelsgerichten bewahrt. Als
Verfahrensrecht wird — mindestens bis zum Inkrafttreten einer gesamtschweizeri-
schen Zivilprozessordnung — das vor Bundesgericht in Direktprozessen anwendbare
Bundesgesetz Uber den Zivilprozess3> mit geringfugigen Anpassungen vorgeschla-
gen. Den besonderen patentrechtlichen Verfahrensgegebenheiten soll durch Aus-
nahmeregelungen Rechnung getragen werden. Die Finanzierung soll primér tber die
Gerichtsgebihren, subsididr aus den Patentjahresgeblihren gewéhrleistet werden.
Dem Bund entstiinde dadurch keine finanzielle Zusatzbelastung.

AIPPI Schweiz und INGRES stiitzen sich mit ihrem Anliegen auch auf eine
Umfrage, die sie bei den heute fiir Patentstreitigkeiten zustdndigen kantonalen
Gerichten durchfuhrten. Eine grosse Mehrheit der befragten Justizbehtrden spricht
sich Kklar fir eine Konzentration der Patentstreitigkeiten bei einem einzigen
nationalen Gericht aus. Einzig eine Mehrheit der Richter in den Kantonen AR und
VD steht dem Vorhaben skeptisch bis ablennend gegeniber.

Gegen die Schaffung eines Bundespatentgerichts erster Instanz scheinen die geringe
Anzahl von jahrlichen Patentfallen und die anfallenden Fixkosten zu sprechen. Diese
Argumente lassen sich jedoch dadurch entkréften, dass gerade die kleine Zahl von
Fallen und die damit verbundene Grosse des Gerichts es erlauben, ein solches ohne
grossen administrativen Aufwand zu schaffen. Zudem lassen die oft hohen Streit-
werte in Patentprozessen die Annahme zu, dass sich das Gericht zu einem nicht
unerheblichen Teil selbst finanzieren konnte. Die Finanzierung miisste jedoch
allenfalls durch eine Erhthung der Patentgeblhren sichergestellt werden. Diese
durfte allerdings weniger als 10% betragen. Diese mdgliche Erhdhung der Gebiihren
dirfte in- und ausléandischen Patentinhabern als Preis fir eine verbesserte gesamt-
schweizerische Rechtsprechung zuzumuten sein. Gesamtwirtschaftlich ist dartber
hinaus in Rechnung zu stellen, dass die Kantone, welche die Kosten fir die bisherige
LOsung zu tragen hatten, entlastet wirden und der Finanzhaushalt des Bundes nicht
zusatzlich belastet wirde. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu be-

34 Bundesgesetz tber das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG); BBI 2001 4480.
35 Bundesgesetz Uber den Zivilprozess vom 4. Dezember 1947, SR 273.
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tonen, dass eine spurbare Verbesserung des Rechtsschutzes in Patentstreitigkeiten
mittel- und langfristig zu einer Zunahme der Falle fuhren dirfte, da heute gerade
wegen der Mangel in der schweizerischen Patentrechtspflege (insbesondere auch
z.T. sehr lange Verfahrensdauer) die Tendenz besteht, nach Moglichkeit auch in
Rechtsstreitigkeiten mit einer schweizerischen Partei auf professionellere aus-
landische Gerichte auszuweichen. Es ist durchaus auch denkbar, dass die
schweizerische Gerichtsbarkeit in Patentsachen mit dieser Massnahme nicht nur fir
schweizerische Patentinhaber, sondern auch fiir Pateninhaber im angrenzenden
Ausland an Attraktivitat gewinnt.

Die Umfrage von AIPPI Schweiz und INGRES zeigt, dass die Schaffung eines
Bundespatentgerichts erster Instanz eine Grosszahl der Kantone von einer Materie
entlasten konnte, mit der sie zwar nur selten konfrontiert sind, die dann aber Uber-
maéssig die personellen Ressourcen der zustdndigen Gerichte absorbiert. Mit einem
einzigen Gericht auf nationaler Ebene wirde ermdglicht, dass die Rechtsprechung
mit Bezug auf das wirtschaftlich, aber auch sozialpolitisch zunehmend wichtigere
Patentrecht durch qualifizierte Richter auf hohem Niveau fiir die ganze Schweiz
gewahrleistet werden konnte. Eine solche Gewahrleistung ist nicht zuletzt auch mit
Blick auf die Gewéhrleistung der Rechtsdurchsetzung im Bereich der Biotechnolo-
gie sowie im zunehmend internationalen Umfeld des Patent- und Patentstreit-
regelungsrechts ein wichtiges Anliegen.

Aus all diesen Griinden wurde ein Grundsatzartikel in die vorliegende Gesetzesvor-
lage aufgenommen (Art. 76 E-PatG, siehe Ziff. 2.4.2), der die Schaffung eines
Bundespatentgerichts erster Instanz vorsieht. Bei einer positiven Aufnahme des
Vorschlags werden im Rahmen der Ausarbeitung der Botschaft zur Patentgesetz-
revision die Rechtsgrundlagen fiir das Bundespatentgericht im Einzelnen auszu-
arbeiten sein.

1.4.3 Schaffung einer Berufsregelung fir Patentanwalte
Regelungsbedarf

Beim Patentwesen handelt es sich um ein sowohl materiell wie auch formell dusserst
komplexes Gebiet, das sich im Grenzbereich zwischen Technik und Rechtswissen-
schaft bewegt. Die Anforderungen an die Qualitt der zugehorigen Beratung und
Vertretung sind insbesondere mit Blick auf die internationale Verflechtung des
Patentwesens in den letzten Jahren massiv angestiegen, weshalb eine gesetzliche
Regelung des Berufsstands der Patentanwalte zum Schutz der Rechtssuchenden und
damit letztlich der Schweizer Wirtschaft erforderlich wird. Die vorliegende Revision
will durch einen massvollen Ausbau des Prifungsverfahrens das nationale Patent-
system stéarken (siehe Ziff. 2.1.7). Eine volle Prufung ist aber nicht vorgesehen. Die
Anmelder sind deshalb auf professionelle Hilfe angewiesen, weil sie wegen der be-
schrénkten Prifung keine Gewahr haben, dass ihr Schutzrecht auch wirklich gultig
ist. Der Patentanwalt nimmt also recht eigentlich eine vorbereitende Funktion fur die
Ausstellung des Rechtstitels durch das IGE wahr. Das Vertrauen seiner Klienten
muss deshalb geschiitzt werden.

In Frankreich, Deutschland, Osterreich und Liechtenstein ist beispielsweise der
Berufsstand des Patentanwalts bereits seit langerer Zeit geregelt. Der momentan
regelungsfreie Zustand in der Schweiz steht einer gegenseitigen Anerkennung des
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Berufsstands im Rahmen der bilateralen Abkommen mit der Européischen Union
und mit Blick auf die Mitgliedschaft der Schweizer Patentanwalte in internationalen
Verbanden im Wege.

Mit einer Berufsregelung und der Statuierung eines Berufsgeheimnisses kann zudem
das Vertrauensverhaltnis zwischen Patentanwalt und Klient besser gewéhrleistet
werden. Insbesondere bei Verletzungsverfahren in den USA besteht fiir Schweizer
Unternehmen heute der Nachteil, dass die von ihren Patentanwélten verfassten
Gutachten der Gegenpartei unter Umstanden zuganglich gemacht werden missen,
wéhrend sich die Patentanwaélte der amerikanischen Wettbewerber auf das sog.
LAttorney-Client-Privilege berufen kdnnen.

Zur Diskussion steht sodann ein Mitwirkungsrecht von Patentanwalten an Verfahren
vor einem kinftigen Bundespatentgericht (siehe Ziff. 1.4.2) und dem in Entstehung
begriffenen Européischen Patentgericht.

Eckpunkte der geplanten Regelung

Die Regelung soll in einem separaten Bundesgesetz Uber die Patentanwéltinnen und
Patentanwélte (Patentanwaltsgesetz) erfolgen, das — ein positives Vernehmlassungs-
ergebnis vorausgesetzt — gleichzeitig wie das revidierte Patentgesetz in Kraft tritt. Es
ist vorgesehen, dass das Gesetz von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des IGE, der
Patentantwaltschaft (Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwalte VSP,
Verband der beim Européischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen
schweizerischen Patentanwalte VESPA, Verband der Industriepatentanwaélte in der
Schweiz VIPS) sowie der economiesuisse erarbeitet und anschliessend bei den
interessierten Kreisen in eine informelle Konsultation gegeben wird. Die Eckpunkte
der beabsichtigten Gesetzgebung sehen wie folgt aus:

Die Mitglieder des Berufsstands der Patentanwaélte sollen berechtigt sein, die berufs-
maéssige Vertretung Dritter vor dem IGE sowie der Rekurskommission fir Geistiges
Eigentum wahrzunehmen. Auf Vorschlag der erwahnten Arbeitsgruppe hin wird im
Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung zur Diskussion gestellt, die Vertretungs-
berechtigung fir den Bereich der Patente als ausschliessliche auszugestalten, wobei
die Rechte der Schweizer Rechtsanwalte jedoch nicht angetastet werden. Der damit
verbundene Eingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit der zur gewerbsmaéssigen
Vertretung nicht mehr zugelassenen Personen rechtfertigt sich durch das tberwie-
gende Interesse am Schutz der Anmelder und Inhaber von Patenten vor unqualifi-
zierten Vertretern (analog dem Anwaltsmonopol in Gerichtssachen): Das hochgradig
komplexe Tétigkeitsfeld eines Patentanwalts und die Ublicherweise langen Zeitréu-
me zwischen der Anmeldung und einer allfalligen prozessualen Durchsetzung des
Patents haben zur Folge, dass eine ungeniigende Qualitat der Vertretung oft erst
manifest wird, wenn das Schutzrecht in seiner endgultigen Form bereits feststeht
und nicht mehr korrigiert werden kann.

Die Zulassung zum Beruf des schweizerischen Patentanwalts soll insbesondere an
folgende Bedingungen gekn(pft sein:

— ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom;

— eine dreijahrige Praxis bei einem Schweizer Patentanwalt oder in der Patentab-
teilung eines schweizerischen Industrieunternehmens;

— eine (qualitatitv den Anforderungen der Eignungsprifung des Europdischen
Patentamts entsprechende) bestandene Prifung, welche sicherstellt, dass der
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Kandidat tber fundierte Kenntnisse im gesamten schweizerischen Immaterial-
glterrecht — mit Schwergewicht im Patentrecht unter Einschluss des europé-
ischen und internationalen Patentrechts — verfugt und diese praktisch anwenden
kann, sowie dass er sich zudem im schweizerischen Wettbewerbs-, Vertrags-
sowie Verfahrensrecht vor Gerichts- und Verwaltungsbehdrden auskennt.

Will der Patentanwalt seinen Klienten kompetent und umfassend beraten, muss er
neben einer fundierten technischen Grundausbildung tber hochst spezialisierte und
detaillierte Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts und — um eine ganzheitliche
Beratung sicherstellen zu kénnen — des tbrigen Immaterialglterrechts sowie jener
Rechtsgebiete verfiigen, welche bei der Verwertung und Durchsetzung der Rechte
an Geistigem Eigentum zur Anwendung gelangen. Sodann ist zu berticksichtigen,
dass die Téatigkeit der Patentanwalte zunehmend international ausgerichtet ist; heute
wird die Uberwiegende Mehrheit der fir die Schweiz wirksamen Patente Uber das
Européische Patentlibereinkommen erteilt. Vor diesem Hintergrund haben die
Schweizer Unternehmen ein vitales Interesse an einer kompetenten Beratung auch in
Bezug auf européische und internationale Patentverfahren sowie an einer qualitativ
hochstehenden Vertretung vor den nationalen und internationalen Behorden. Im
Rahmen der Zulassung wird als Nachweis fir die Kenntnisse im europdischen und
internationalen Patentrecht eine bestandene Eignungsprifung des Européischen
Patentamts anerkannt, so dass die dort zugelassenen Vertreter nurmehr den Nach-
weis Uber Kenntnisse im schweizerischen Recht erbringen miissen.

Wer die obengenannten Bedingungen erfullt, soll den Titel ,Patentantwalt” bzw.
»Patentanwaéltin® fihren dirfen, die Rechte des Berufsstandes geniessen und in der
von der Aufsichtsbehdrde gefuhrten Liste eingetragen werden.

In der Industrie tatige Patentanwalte sollen berechtigt sein, denselben Titel zu flihren
und daneben im Rahmen einer freiberuflichen Tatigkeit auch Klienten zu vertreten.
Zudem sollen Patentanwélte unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt sein, als
Aktiengesellschaften zu firmieren.

Der Patentanwalt ist an ein Standesrecht gebunden, welches im Wesentlichen dem
Standesrecht der Schweizer Rechtsanwalte bzw. jenem der vor dem Européischen
Patentamt zugelassenen Vertreter (epi) nachgebildet sein soll. Die Zulassung und die
Aufsicht Uber die Einhaltung der standesrechtlichen Vorschriften obliegt einer
Aufsichtsbehdrde, welche als 6ffentlichrechtliches Organ auszugestalten ist, das sich
aus Vertretern des IGE, der Patentanwaltschaft sowie gegebenenfalls des kiinftigen
Bundespatentgerichts zusammensetzt.

Den wohlerworbenen Rechten der vor dem Inkrafttreten des Patentanwaltsgesetzes
berufstatigen Patentanwalte soll insoweit Rechnung getragen werden, als diese auch
ohne Eignungspriifung zur weiteren Ausiibung des Patentanwaltsberufs zugelassen
werden, sofern gewisse Voraussetzungen erfllt sind, welche sicherstellen, dass der
Qualitatssicherungszweck des Gesetzes verwirklicht wird.

1.4.4 Massnahmen zur Bekdmpfung von Nachahmungen
und Piraterie

Die Problematik der Nachahmung und Piraterie von Originalwaren hat in den letzten
Jahren weltweit stetig an Bedeutung zugenommen. Nach Schatzungen der
Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) machen
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Falschungen ca. 7-9% des gesamten Welthandels aus, womit der Originalprodukte
herstellenden Wirtschaft j&hrlich Gber 400 Mia. US-$ verloren gehen. Gefélschte
Guter bergen zudem die Gefahr der Tauschung von Konsumenten und kdnnen —
namentlich im Falle von Medikamenten — ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstel-
len. Als Massnahmen zur Bekampfung von Nachahmung und Piraterie dienen zum
einen die Instrumente, um Pirateriegut beim grenziberschreitenden Verkehr mit der
Hilfe der Zollbehorden aus dem Verkehr zu ziehen. Zum anderen sind flr die
gerichtliche Durchsetzung von Immaterialgtterrechten geeignete Rechtsbehelfe zur
Verfligung zu stellen, damit der Rechtsinhaber erfolgreich gegen Nachahmer und
Dritte vorgehen kann, welche gefélschte Waren verbreiten.

Vor diesem Hintergrund erliess die Europdische Union am 22. Juli 2003 die EG-
Zoll-Verordnung. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft und ersetzt die
Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 199436,

In der Schweiz sieht das Designgesetz als jlingster immaterialguterrechtlicher Erlass
die wirksamsten Hilfeleistungen der Zollverwaltung vor. Im Unterschied zu den
anderen Spezialgesetzen erstreckt sich deren Anwendungsbereich nebst der Ein- und
Ausfuhr von rechtsverletzenden Gegenstanden auch auf deren Durchfuhr. Dadurch
wird verhindert, dass die Schweiz zum Transitland fiir Pirateriegut wird. Gleichwohl
wird auch die im Designgesetz vorgesehene Hilfeleistung der Zollverwaltung dem
gegenwartigen internationalen Standard teilweise nicht gerecht. Es fehlt namentlich
die Mdoglichkeit, dem Rechtsinhaber Proben oder Muster von verdachtigen Waren
zur Priifung zu UGbergeben oder entdeckte gefalschte Waren in einem einfachen Ver-
fahren zu vernichten. Im Patentgesetz ist das Instrumentarium der Hilfeleistung der
Zollbehdrden bislang Gberhaupt nicht vorgesehen, so dass diese selbst bei offen-
sichtlich gefélschten Waren nicht einschreiten kdnnen.

Die vorliegende Revision wird deshalb zum Anlass genommen, um auch im Patent-
gesetz wirksame Hilfeleistungen der Zollverwaltung zu verankern und - als
materiellrechtliche VVoraussetzung fir den Zugriff auf geféalschtes Transitgut — das
ausschliessliche Recht des Patentinhabers auf die Durchfuhr auszudehnen. Die
Artikel 51 bis 60 des TRIPS-Abkommens erméchtigen die Mitgliedstaaten aus-
dricklich zur Regelung solcher Massnahmen.

Weil alle Bereiche des Immaterialgterrechts unter dem Phdnomen der Nachahmung
und Piraterie stark leiden, werden auch die anderen immaterialguterrechtlichen
Spezialgesetze, also das Urheberrechtsgesetz, das Topographiengesetz, das Marken-
schutzgesetz) sowie das Designgesetz entsprechend angepasst.

Als Massnahmen zur wirkungsvolleren Bek&mpfung von Nachahmung und Piraterie
im Rahmen von gerichtlichen Verfahren sollen ferner in allen Spezialgesetzen das
Auskunftsrecht gegeniiber dem Besitzer von rechtsverletzenden Waren und der Um-
fang der Einziehung im Zivilverfahren auf das Niveau des Designgesetzes ange-
hoben werden. Schliesslich soll eine umfassende Mitteilungspflicht Gber rechts-
kraftige Urteile der Gerichte sicherstellen, dass das IGE national und international
den erforderlichen Informationsfluss im Kampf gegen Nachahmung und Piraterie
sicherstellen kann. Mit diesen Massnahmen wird ein Schutzniveau erreicht, welches

36 Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 iiber Massnahmen zum Verbot der
Uberfiinrung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfaltigungsstiicke oder Nachbil-
dungen in den zollrechtlich freien VVerkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer
Ausfuhr und Wiederausfuhr, ABI. EG Nr. L 341 vom 30. Dezember 1994, S. 8.
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mit dem Vorschlag der Européischen Kommission fur eine ,,Richtlinie des europai-
schen Parlaments und des Rates uber die Massnahmen und Verfahren zum Schutze
der Rechte an geistigem Eigentum* (KOM(2003)46) vom 30. Januar 2003 gleich-
wertig ist.

1.4.5 Sonstiges
Alteres Recht

Die Wirkung des alteren Rechts wird in der Schweiz anders als in den anderen
europaischen Landern und im Européischen Patenttibereinkommen definiert. Diese
Sonderbehandlung ist in der Praxis von geringer Bedeutung, stellt aber eine unnétige
Komplizierung des schweizerischen Rechtssystems dar. Aus diesem Grund haben
verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer zum Entwurf vom 29. Oktober 2001 eine
Anderung von Artikel 7a PatG im Sinne einer Harmonisierung mit dem EPU
beantragt. Dieses Anliegen ist vorliegend beriicksichtigt (siehe Ziff. 2.4.5.1).

Internationales Privatrecht

Artikel 109 IPRG wird auf Anregung von Immaterialglterrechtsorganisationen
revidiert, um bis zur Schaffung eines Bundespatentgerichts bei immaterialgiter-
rechtlichen Streitigkeiten eine Zustandigkeit bei den kantonalen Handelsgerichten zu
begunstigen, und andererseits auch im Bestreben, das IPRG an die Regelung im Ge-
richtsstandsgesetz und im Lugano-Ubereinkommen37 anzupassen. Fiir Verletzungs-
klagen sollen drei Gerichtsstdnde alternativ vorgesehen werden: das Schweizer
Domizil des Beklagten, der Handlungs- und Erfolgsort sowie der Niederlassungs-
gerichtsstand. Der Vorschlag wurde aufgrund des Wegfalls des Artikels 59 BV 1874
madglich.

Um die Kohérenz innerhalb des IPRG zu wahren, sind diese Aspekte auch im
Zusammenhang mit den Gerichtstanden fur unerlaubte Handlungen und fur die
ungerechtfertigte Bereicherung zu beriicksichtigen. Dem Harmonisierungsvorhaben
mit dem Gerichtsstandsgesetz entsprechend stehen bei den vorgeschlagenen
Anderungen nicht neue internationale Zustandigkeiten der Schweiz im Vordergrund,
sondern eine Neuregelung der oOrtlichen Zustéandigkeiten in der Schweiz, wenn ein
internationales Verhaltnis vorliegt.

Was Verletzungsklagen betrifft, so entspricht Artikel 129 IPRG inhaltlich in etwa
dem Artikel 109 IPRG. Trotzdem sind die Fragen betreffend Verletzungsklagen im
Bereich des Immaterialgiterrechts und diejenigen betreffend andere Arten von
unerlaubten Handlungen im IPRG separat behandelt, wahrend im Gerichtsstands-
gesetz auf eine solche Trennung verzichtet wurde. Artikel 25 GestG regelt ndmlich
unerlaubte Handlungen mit Einschluss derjenigen im Bereich des Immaterialgiter-
rechts. Eine Revision des Art. 109 IPRG und Harmonisierung des IPRG mit dem
Gerichtsstandsgesetz im Bereich der unerlaubten Handlungen legt dementsprechend
auch eine Revision von Artikel 129 IPRG nahe, wobei beide Bestimmungen
miteinander in Einklang zu bringen sind, u.a. auch betreffend den Niederlassungs-
gerichtsstand.

37 Ubereinkommen vom 16. September 1988 uber die gerichtliche Zustandigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; SR 0.275.11.
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Es ist anzumerken, dass Artikel 25 GestG neben dem Wohnsitz des Beklagten,
Handlungs- und Erfolgsort auch den Wohnsitz der geschadigten Person vorsieht. Oft
wird die geschadigte Person der Klager sein. Im internationalen Verhéltnis ware die
Ubernahme eines solchen Gerichtsstands nicht am Platz, da er einen im internationa-
len Verhéltnis verponten Anwendungsfall des forum actoris darstellt. Dieser
Gerichtsstand wurde demzufolge im E-IPRG nicht Gibernommen.

Artikel 109 und 129 IPRG sehen zusatzlich einen Gerichtsstand der
Streitgenossenschaft fur die jeweils betroffene Materie vor. Diese Bestimmungen
sind im Rahmen der vorliegenden Revision nicht betroffen. Eine allgemeine und mit
dem Zivilprozessrecht harmonisierte Regelung der Frage des Gerichtsstands der
Streitgenossenschaft sowie der Gerichtsstdnde der objektiven Klagehdaufung und der
Konnexitat (und gegebenenfalls auch die Intervention) wére jedoch im Rahmen der
Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts auf eidgendssischer Ebene vorzunehmen.

Anpassung 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 PCT in einem
vereinfachten Revisionsverfahren zu. Nach Artikel 22 Absatz 1 PCT muss ein
Anmelder vor Ablauf einer Frist von 20 Monaten seit dem Prioritdtsdatum
gegenuber den Bestimmungsdmtern eine Reihe von Handlungen vornehmen, um
sicherzustellen, dass die internationale Anmeldung von diesen Bestimmungséamtern
weiterbehandelt wird. Die Frist wurde nunmehr auf 30 Monate verléangert und damit
an die Frist von Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a PCT angeglichen, welche
Bestimmung nur zur Anwendung kommt, wenn der Anmelder eine vorldufige
internationale Prufung verlangt hat.

Ziel dieser Anderung ist es, die Arbeitslast der internationalen Behorden zu reduzie-
ren und damit die Funktionsfahigkeit 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 vorlaufigen
Prufungsberichts beauftragten Behorden einen zusatzlichen Arbeitsaufwand,
obschon am Prifungsbericht letztlich kein Interesse bestand. Aufgrund der Anglei-
chung der Frist von Artikel 22 PCT an diejenige von Artikel 39 PCT ist zu erwarten,
dass eine erhebliche Zahl der Anmelder auf eine internationale vorlaufige Prifung
verzichten wird, was zu einer Reduktion der Arbeitslast der mit der internationalen
vorlaufigen Prufung beauftragten Behdrden fuhren wird. Es wird deshalb vorge-
schlagen, die erforderlichen Anderungen des Patentgesetzes vorzunehmen (siehe
Ziff. 2.4.5.3).

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 fiir die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens an deren 28. Sitzung vom 13. bis 17. Mérz
2000 beschlossenen Anderungen der Ausfilhrungsordnung PCT zuriickzuziehen.
Den Kernpunkt dieser Anderungen bildet die Moglichkeit der Patentbewerber,
bereits im Zeitpunkt der Einreichung einer internationalen Anmeldung eine Reihe
nationaler Erfordernisse hinsichtlich Form und Inhalt einer Anmeldung zu erfiillen,
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die nach Artikel 27 PCT in Verbindung mit Regel 51bis.1 zulassig sind. Der Patent-
bewerber braucht folglich nicht erst beim Eintritt in die nationale Phase die nach
nationalem Recht verlangten Unterlagen einzureichen, sondern kann diesen Erfor-
dernissen mittels standardisierter Erklarungen in der internationalen Anmeldung
gentgen.

Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers

Ein wesentliches Anliegen des neuen Designgesetzes war die Regelung der
Aktivlegitimation der Lizenznehmer. Nach eingehenden Diskussionen beschlossen
die Ré&te, dem ausschliesslichen Lizenznehmer fiir Leistungsklagen (Art. 35 Abs. 4
DesG) sowie sinngemass bei vorsorglichen Massnahmen (Art. 38 Abs. 4 DesG) eine
selbstdndige Klagebefugnis zuzuerkennen. Die Beschrankung der Aktivlegitimation
auf den ausschliesslichen Lizenznehmer erfolgte angesichts der in den parlamen-
tarischen Beratungen geédusserten Bedenken, dass es bei einer Klagebefugnis aller
Lizenznehmer unter diesen zu einem Konflikt dariiber kommen konnte, wer die
Rechtsverletzung geltend machen kann.

Eine entsprechende Regelung dieser in einem immaterialgtterrechtlichen Spezialer-
lass erstmals vorgesehenen Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers
wird nunmehr auch fur das Patentgesetz, das Markenschutzgesetz und das Urheber-
rechtsgesetz eingefihrt. Durch den Verweis in Artikel 10 ToG gilt die Regelung im
Urheberrecht auch fiir das Topographiengesetz.

Aufhebung der Vorschriften Uber die Vorprifung

Das Patentgesetz enthélt derzeit neben den Vorschriften zum aktuellen Erteilungs-
verfahren auch Vorschriften betreffend die sogenannte amtliche Vorprifung (siehe
im Wesentlichen Art. 87 ff. PatG), die nur noch bergangsrechtlich von Interesse ist.
Die amtliche Vorprifung wurde im Rahmen der Revision des Patentgesetzes von
1954 fur die Gebiete der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik einge-
flhrt38. Sie unterstellte Erfindungen auf diesen Gebieten einer sogenannten vollen
Prifung, bei der alle Erteilungsvoraussetzungen einschliesslich der Neuheit und der
erfinderischen Tétigkeit Gegenstand einer Beurteilung durch die Erteilungsbehdrde
bilden (siehe zu den Hintergrinden Ziff. 2.1.7). Im Unterschied dazu prift das IGE
im heute geltenden nationalen Erteilungsverfahren nicht, ob eine Erfindung neu ist
und ob sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

1995 wurde die amtliche Vorpriifung angesichts der zunehmenden Praferenz der
Anmelder fur das zwischenzeitlich geschaffene européische Patenterteilungsverfah-
ren abgeschafft39. Die Gesetzesvorschriften betreffend das Vorprifungsverfahren
wurden indessen nicht aufgehoben, weil sie weiterhin auf die damals hangigen, der
amtlichen Vorpriifung unterstellten Patentgesuche und auf daraus hervorgegangenen
Patente anwendbar waren40.

Im Verlauf dieses Jahres werden die drei letzten Patentgesuche, die der amtlichen
Vorprifung unterstellt sind, erledigt werden kdnnen. Damit verlieren die Bestim-
mungen flr das Vorprufungsverfahren vor dem IGE ihre Bedeutung. Sie sollen

38 patG Botschaft 1950, BBI 1950 | 933, 939 ff.
39 patG Botschaft 1993, BBI 1993 111 706, 716 f.
40 patG Botschaft 1993, BBI 1993 111 706, 727 f.
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daher im Interesse einer Entschlackung des Patentgesetzes aufgehoben werden. Die
wenigen Gesetzesvorschriften betreffend Patente, die mit amtlicher Vorprifung
erteilt wurden, werden durch bestehende Anderungsvorschlage oder geringfiigige
Anpassungen aufgefangen und erfordern daher keine Ubergangsregelung (siehe Ziff.
2.4.5.5). Sie kdénnen mithin ebenfalls aufgehoben werden, auch wenn die maximale
Patentschutzdauer flr die letzten betroffenen Patente theoretisch erst im Jahre 2015
ablauft.

2 Erlauterungen zu einzelnen Artikeln
2.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie
2.1.1 Begriffsbestimmungen

Im revidierten Gesetz bedeutet

—  ,biologisches Material“ ein Material, das genetische Informationen enthalt und
sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert
werden kann;

- ,im Wesentlichen biologische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen und
Tieren* ein Zichtungsverfahren, das vollstdndig auf nattrlichen Phanomenen
wie Kreuzung oder Selektion beruht;

— ,.mikrobiologisches Verfahren“ jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches
Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgefthrt
oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

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

2.1.2 Erfindungsbegriff und Ausschlisse von der
Patentierung (Art. 2 E-PatG)
2.1.2.1 Anderungen durch das Stammzellenforschungsgesetz

Hintergrund

Am 19. Dezember 2003 verabschiedete das Parlament das Stammzellenforschungs-
gesetz. Durch die Ubergangsvorschriften dieses Gesetzes (Art. 27 StFG) wird auch
das Patentgesetz geandert. Die Anderung betrifft den geltenden Artikel 2 Buchsta-
ben a PatG. Diese Bestimmung schliesst Erfindungen von der Patentierung aus,
deren gewerbliche Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung und die guten Sitten
verstossen wiurde. Dieser sehr offen gefasste Patentierungsausschlussgrund wird
durch Artikel 27 StFG konkretisiert. Das geschieht durch eine Aufzdhlung von
Kategorien von moglichen Erfindungen, deren Verwertung als Verstoss gegen die
offentliche Ordnung und die guten Sitten zu werten ware. Die Aufzéhlung soll den
Rechtsanwendern klarere Leitlinien zur Handhabung dieses Patentierungsausschlus-
ses in die Hand geben. Die Konkretisierung beschrankt sich allerdings auf den Gel-
tungsbereich des Stammzellenforschungsgesetzes, einschliesslich der durch dieses
Gesetz tangierten Bereiche des Fortpflanzungsmedizingesetzes. Dies macht es erfor-
derlich, Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG im Rahmen der
vorliegenden Revision des Patentgesetzes zu uberarbeiten. Denn die vorliegende
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Revision will fur den gesamten Bereich biotechnologischer Erfindungen klare
Rechtsregeln schaffen.

Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG

Die im Rahmen der vorliegenden Revision des Patentgesetzes vorgeschlagenen
Anderungen bauen auf Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG auf,
welcher den folgenden Wortlaut hat:

Ausschluss von der Patentierung

1Von der Patentierung ausgeschlossen sind Erfindungen, deren Verwer-
tung gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen
wiurde. Insbesondere werden keine Patente erteilt fur:

a. Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen und die damit
gewonnenen Klone;

b. Verfahren zur Bildung von Chiméren und Hybriden unter
Verwendung von menschlichen Keimzellen oder menschlichen
totipotenten Zellen und die damit gewonnenen Wesen;

c. Verfahren der Parthenogenese unter Verwendung menschlichen
Keimgutes und die damit erzeugten Parthenoten;

d. Verfahren zur Verdnderung der in der Keimbahn enthaltenen
genetischen ldentitat des menschlichen Lebewesens und die damit
gewonnenen Keimbahnzellen;

e. unverdnderte menschliche embryonale Stammzellen und
Stammzelllinien.

2Von der Patentierung ebenfalls ausgeschlossen sind Verfahren der
Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen
Korper angewendet werden.

Erlauterungen zum Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG

Buchstabe a: Als Verfahren zum Klonen von Menschen ist jedes Verfahren
anzusehen, das darauf abzielt, einen Menschen zu schaffen, der im Zellkern die
gleiche Erbinformation wie ein anderer lebender oder verstorbener Mensch besitzt.
In technischer Hinsicht sind nach heutigem Wissensstand erfasst das Embryonen-
splitting (Verfahren der kinstlichen Mehrlingsbildung, bei dem der Embryo vom
Zweizell- bis zum Blastozystenstadium durch Trennung des Zellverbands in zwei
oder mehr Teile aufgeteilt wird) und der Zellkerntransfer (Verfahren der kinstlichen
Mehrlingsbildung, bei dem ein Zellkern einer Koérperzelle in das Zytoplasma einer
entkernten Eizelle Uberfliihrt wird). Der Begriff ,,Verfahren zum Klonen* in
Buchstabe a schliesst nach heutigem Meinungsstand zu Artikel 119 BV sowohl das
reproduktive als auch das therapeutische Klonen ein4l. Unter reproduktivem Klonen
versteht man die kinstliche Mehrlingsbildung, bei der die Geburt eines genetisch
identischen Individuums bezweckt ist. Therapeutisches Klonen lasst sich definieren
als die Herstellung eines Klons durch Zellkerntransfer mit dem Ziel, genetisch
identische Stammzellen fur den therapeutischen Einsatz zu gewinnen. Das thera-

41 \/otum von Standerat Bieri, AB 2003 S 190.
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peutische Klonen unterscheidet sich vom reproduktiven Klonen mithin dadurch,
dass die Embryonen nicht fiir die Herbeiftihrung einer Schwangerschaft verwendet,
sondern zur Gewinnung embryonaler Stammzellen fir Zell- und Gewebeersatz-
therapien herangezogen werden.

Buchstabe a entspricht Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der EG-Biotechnologie-
Richtlinie. Allerdings ist in Bezug auf Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der EG-
Biotechnologie-Richtlinie streitig, ob nur das reproduktive Klonen oder auch das
therapeutische Klonen von der Patentierung ausgenommen sind. Auch die
Sachverstdndigen der wvon der europdischen Kommission eingesetzten
Expertengruppe flr die Fragen der Patentierung im Bereich der Biotechnologie
waren sich in dieser Frage nicht einig42. Es darf aber nicht ibersehen werden, dass
der EuGH ausdricklich anerkannt hat, dass Artikel 6 der EG-Biotechnologie-
Richtlinie den Verwaltungsbehtrden und den Gerichten einen erheblichen
Spielraum bei der Anwendung dieses Ausschlusses l&sst. Diesen Spielraum erachtet
das Gericht als notwendig, damit den besonderen Schwierigkeiten Rechnung
getragen werden kann, die die Verwertung von bestimmten Patenten im sozialen und
kulturellen Umfeld der jeweiligen Mitgliedstaaten aufwerfen koénnen.43 Insoweit
kann auch der sehr umfassend zu verstehende Buchstabe a als mit der
Biotechnologie-Richlinie vereinbar angesehen werden.

Buchstabe a steht schliesslich auch im Einklang mit Artikel 1 des Zusatzprotokolls
vom 12. Januar 199844 zur Biomedizinkonvention vom 4. April 199745, welcher das
Klonen von Menschen untersagt46.

Buchstabe b: Die Begriffe ,,Hybrid“ und ,,Chiméare* sind hier im Sinne des
Fortpflanzungsmedizingesetzes (Art. 2 Bst. m und n FMedG) verwendet. Ausgehend
von dieser Begriffsbestimmung und der Voraussetzung, dass menschliche
Keimzellen oder menschliche totipotente Zellen Verwendung finden mussen, wird
nur eine eng begrenzte Gruppe von Mischwesen von Mensch und Tier von der
Patentierbarkeit ausgenommen. Der Ausschluss erfasst solche Mischwesen, deren
Zellen oder Zellverbande Erbgut von Mensch und Tier vereinigen. Somit ist nicht
jedes tierische Lebewesen, das einen Bestandteil menschlichen Ursprungs (z.B. ein
einzelnes Gen menschlichen Ursprungs) aufweist, von der Patentierung
ausgenommen4?. Namentlich sind transgene Tiere oder Tiere, die menschliche
Organe in sich tragen, nicht von Buchstabe b erfasst und damit auch nicht von der
Patentierung ausgenommen. Solche Mischwesen konnen allerdings im Einzelfall
wegen eines Verstosses gegen die 6ffentliche Ordnung und die guten Sitten dennoch

42 JosepH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 iiber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen, Ziff. 16.2.3.6.3.

43 EuGH, Urteil vom 9. Oktober 2001, Konigreich der Niederlande/Europaisches Parlament und Rat der
Europaischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, 1-7079, E. 37 f.

44 zusatzprotokoll vom 12. Januar 1998 iiber das Verbot des Klonens menschlicher Lebewesen.

45 Européisches Ubereinkommen vom 4. April 1997 zum Schutze der Menschenrechte und der
Menschenwirde im Hinblick auf die Anwendung der Biologie und Medizin (Ubereinkommen Uber
Menschenrechte und Biomedizin).

46 Sjehe die Botschaft vom 12. September 2001 betreffend das Europaische Ubereinkommen vom 4. April
1997 zum Schutze der Menschenrechte und der Menschenwiirde im Hinblick auf die Anwendung der
Biologie und Medizin (Ubereinkommen iiber Menschenrechte und Biomedizin) und das
Zusatzprotokoll vom 12. Januar 1998 Uiber das Verbot des Klonens menschlicher Lebewesen, BBI 2002
271.

47 Votum von Standerat Bieri, AB 2003 S 190.
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nicht patentierbar sein, etwa weil die genetische Verénderung der Tiere geeignet ist,
Leiden dieser Tiere zu verursachen, die nicht durch einen medizinischen Nutzen fir
Mensch oder Tier oder durch andere schutzwirdige Interessen aufgewogen werden.

Artikel 6 Absatz 2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie enthélt keinen entsprechenden
Ausschlusstatbestand. Dennoch steht Buchstabe b nicht im Widerspruch zur
Richtlinie. Laut Erwagungsgrund 38 der EG-Biotechnologie-Richtlinie sind némlich
Verfahren zur Herstellung von Chiméren aus Keimzellen oder totipotenten Zellen
von Menschen oder Tieren ebenfalls von der Patentierbarkeit ausgenommen.
Grundlage hierfiir bietet die Generalklausel von Artikel 6 Absatz 1 der EG-
Biotechnologie-Richtlinie. Es wird aber auch die Auffassung vertreten4s, dass die
Erzeugung hybrider Lebewesen aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von
Menschen oder Tieren unweigerlich die genetische Identitdt der Keimbahn
menschlicher  Lebewesen  verdndert, weshalb Erwdgungsgrund 38 als
Anwendungsfall von Artikel 6 Absatz 2 lit. ¢ der EG-Biotechnologie-Richtlinie
verstanden werden konne. In diesem Falle bedarf es weder eines Rickgriffs auf die
Generalklausel noch eines spezifischen Ausschlusstatbestands.

Buchstabe c: Unter Parthenogenese (Jungfernzeugung) wird die Entwicklung der
Eizelle zu einem Organismus ohne Befruchtung verstanden. Bei der (technisch
herbeigefihrten) Parthenogenese bei menschlichen Eizellen handelt es sich nicht um
ein Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen im Sinne von Buchstaben a, da
kein Lebewesen erzeugt wird, das im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein
anderes lebendes oder verstorbenes menschliches Lebewesen besitzt. Umstritten ist
ausserdem, ob parthenogenetisch entstandene Wesen (Parthenoten) als Embryonen
im Sinne der herkdmmlichen Embryodefinition gelten kénnen und daher als solche
dem Patentrecht entzogen sind (siehe unten zum neuen Absatz 1). Obschon der
Wissensstand derzeit noch keine klare rechtliche Erfassung der Pathenogenese
zulasst, hat sich das Parlament entschieden, die Parthenogenese in den
Regelungsbereich des Stammzellenforschungsgesetzes einzubeziehen und dem
Klonen gleichzustellen. Als Konsequenz daraus hat es auch die Patentierung der
Parthenogenese und der parthenogenetisch entstandenen Wesen ausgeschlossen.

Die EG-Biotechnologie-Richtlinie enthalt keinen spezifischen Ausschlusstatbestand
betreffend die Parthenogenese. Eine Zuordnung zu den einzelnen Konkretisierungen
des Vorbehalts der 6ffentlichen Ordnung und der guten Sitten in Artikel 6 Absatz 2
der Richtlinie stosst auf die soeben beschriebenen Schwierigkeiten. Angesichts des
Spielraums, den Artikel 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie den Verwaltungsbe-
horden und den Gerichten bei der Anwendung dieses Ausschlusses lasst, kann Buch-
stabe ¢ noch als nicht im Widerspruch zur EG-Biotechnologie-Richtlinie stehend
verstanden werden.

Buchstabe d: Unter diesen Ausschlusstatbestand féallt namentlich die
Keimbahntherapie. Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Behandlung von
Krankheiten 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

48 schlussantrage des Generalanwalts Jacobs vom 14. Juni 2001 in Sachen Konigreich der
Niederlande/Européisches Parlament und Rat der Europdischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-
7079, Rz. 110. Zustimmend Entwicklungen und Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der
Biotechnologie und der Gentechnik, Bericht der Europdischen Kommission vom 22. Oktober 2002 an
das Européische Parlament und den Rat, KOM[2002] 545 endg., S. 29.
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der Schweiz verfassungsrechtlich untersagt (Art. 119 BV). Die Intervention zur
Behebung eines Erbdefekts kann aber auch in anderen Zellen des Organismus
erfolgen, indem dort die DNA modifiziert wird. Die verdnderte 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 der Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und
Diagnostik am menschlichen Korper (Art. 2 Abs. 4 Bst. b E-PatG). Auch nach der
Biomedizinkonvention4® sind Eingriffe in das menschliche Genom unter der
Voraussetzung gestattet, dass sie keine Verdnderungen des Genoms der
Nachkommen der betroffenen Person zur Folge haben.

Buchstabe d entspricht inhaltlich Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b der EG-
Biotechnologie-Richtlinie.

Buchstabe e: Dem Begriff ,,unverdndert* liegt ein enges biologisches Verstandnis —
d.h. die Identitat mit den Zellen unmittelbar vor ihrer Entnahme aus der Blastozyste
— zugrunde. In dieser Form haben embryonale Stammzellen noch an der
Menschenwirde teil, die auch den Embryo mittelbar schitzt>0. Massnahmen, die
uber die Erhaltung von embryonalen Stammzellen in diesem Zustand hinausgehen,
fihren die durch diese Prozesse in ihrer biologischen Identitat veranderten
embryonalen Stammzellen aus dem durch die Menschenwirde geschiitzten Bereich
und damit aus dem Anwendungsbereich des Vorbehalts der 6ffentlichen Ordnung
und der guten Sitten heraus®l. Keine Veranderung i.S. von Buchstabe e stellen etwa
die Konservierung und Kultivierung von einer menschlichen Blastozyste
entnommenen Stammzellen und die Kultivierung derselben zu embryonalen
Stammzelllinien dar. Genetisch modifizierte oder durch andere Prozesse verénderte
embryonale Stammzellen bzw. Stammzelllinien unterliegen demgegentiber mangels
biologischer Identitat nicht mehr dem Vorbehalt der 6ffentlichen Ordnung und der
guten Sitten; sie sind infolgedessen vom Ausschlussgrund von Buchstabe d nicht
erfasst.

In der EU wird die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit embryonale Stamm-
zellen menschlichen Ursprungs von der Patentierung ausgeschlossen sind, aus-
gehend von den Artikeln 5 und 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie kontrovers
erortert. Die Sachverstdndigen der EU-Expertengruppe fiir die Fragen der Paten-
tierung im Bereich der Biotechnologie sind sich zwar darin einig, dass Artikel 5
Absatz 1 Satz 1 der EG-Biotechnologie-Richtlinie die Patentierung von Zellen
ausschliesst, die sich potentiell zu einem menschlichen Korper entwickeln kdnnen
(totipotente Zellen). Doch sind die Meinungen geteilt, was die Vorgaben der
Richtlinie in Bezug auf (pluripotente) embryonale Stammzellen anbelangt. Das im
Auftrag des IGE erstellte Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass sich ein Aus-
schluss der Patentierung unverénderter oder veranderter menschlicher embryonaler
Stammzellen aus der Richtlinie nicht ableiten lasst. Er weist auf den Ermessens-
freiraum hin, den Artikel 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie beldsst. Zugleich gibt
er zu verstehen, dass der Gestaltungsspielraum durch Artikel 27 Absatz 2 TRIPS-
Abkommen begrenzt wird>2. Die Patentierung menschlicher embryonaler Stamm-

49 Siehe Fn. 45.
50  votum von Stinderat Bieri, AB 2003 S 190.
51 votum von Standerat Bieri, AB 2003 S 190.

52 JosepH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 iber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen, Ziffer 16.3.6.
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zellen und Stammzelllinien muss daher in dem Umfang moglich sein, in welchem
ihre gewerbliche Nutzung zugelassen ist. In dieser Hinsicht erachtet der Gutachter
die Konformitat von Buchstaben d in der Fassung nach Artikel 27 StFG mit dem
TRIPS-Abkommen und der EG-Biotechnologie-Richtlinie als fraglich33. Diese Be-
denken sollen im Lichte des Vernehmlassungsergebnisses weiter ergriindet werden.

Die Frage der Patentierung von embryonalen Stammzellen war auch Gegenstand
eines Einspruchsverfahrens betreffend das sogenannte Edinburgh-Patent (euro-
paisches Patent Nr. 0 695 351 mit der Bezeichnung ,,Isolierung, Selektion und Ver-
mehrung von tierischen Transgen-Stammzellen®) vor dem EPA. In ihrem Entscheid
vom 24. Juli 20034 gelangt die Einspruchsabteilung zur Auffassung, dass nach der
geanderten Ausfithrungsordnung zum EPU (Regel 23d Bst. ¢ AO EPU) menschliche
embryonale Stammzellen von der Patentierung ausgenommen sind, die durch die
Zerstorung menschlicher Embryonen gewonnen werden. Dieser Entscheid ist
restriktiver als die vorliegende Regelung. Er bildet Gegenstand einer hangigen Be-
schwerde.

Ausgehend von der vorstehend erlauterten Regelung werden die nachfolgenden
Anderungen und Ergédnzungen vorgeschlagen.

2.1.2.2 Der menschliche Kérper und seine Bestandteile (Art.
2 Abs. 1 und 2 E-PatG)

Der menschliche Korper (Art. 2 Abs. 1 E-PatG)

Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG wird durch einen neuen ersten
Absatz ergénzt. Dieser stellt entsprechend Artikel 5 Absatz 1 der EG-
Biotechnologie-Richtlinie sicher, dass die Achtung der Menschenwirde
gewadhrleistet ist, indem der menschliche Korper als solcher in jeder einzelnen Phase
seiner Entstehung und Entwicklung dem Anwendungsbereich des Patentrechts
entzogen wird und damit unverfugbar bleibt. Gegentiber Artikel 5 Absatz 1 der EG-
Biotechnologie-Richtlinie wird ausdrticklich klargestellt, dass mit der Wendung ,,in
den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung® auch der Embryo erfasst
ist. Der Zeitpunkt der Kernverschmelzung stellt nach schweizerischer Rechtslage
den Beginn der Entstehung und Entwicklung des Menschen im Sinne dieser
Vorschrift dar. Der Ausschluss erstreckt sich aber auf alle Entwicklungsstadien des
ungeborenen Lebens, also auch auf den Fotus im naturwissenschaftlichen Sinn.
Auch totipotente Zellen, die das Potenzial haben, sich zu einem lebenden Menschen
zu entwickeln, sind vom Normzweck erfasst und somit von der Patentierung
ausgenommen. Die Klarstellung in Bezug auf menschliche Embryonen im
Gesetzestext entspricht einem Anliegen, das die EKAH und die NEK-CNE zu
Artikel 2 Absatz 2 des Vernehmlassungsentwurfs vom 29. Oktober 2001 formuliert
hatten.

53 JosepH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 iiber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen, Ziffer 17.3.2.

54 Veroffentlicht in Mitteilungen dutscher Patentanwalte 2003, S. 502.

49



Korperbestandteile in ihrer natiirlichen Umgebung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 E-
PatG)

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 E-PatG klart dartiber hinaus, dass ein Korperbestandteil
des Menschen, z.B. eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, in seiner natirlichen
Umgebung nicht patentierbar ist. Dies hat auch der EuGH in Auslegung von Artikel
5 Absatz 1, 2. Teilsatz der EG-Biotechnologie-Richtlinie hervorgehoben, der
festschreibt, dass die blosse Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen
Korpers keine patentierbare Erfindung darstellen kanns5. Dies gilt auf dem Gebiet
der belebten Natur ganz allgemein: Gegenstand eines Patents ist nicht das
Lebewesen in seiner natlrlichen Umgebung, sondern eine technische Lehre, wie der
Mensch die Natur auf neue Art gewerblich nutzen kann.

Technisch bereitgestellte Kérperbestandteile (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 E-PatG)

Wahrend die Gewahrleistung der Menschenwirde unstreitig erfordert, dass der
Mensch in seiner Gesamtheit von der Patentierung ausgeschlossen ist, vermag sie in
Bezug auf dessen einzelnen Korperbestandteile ein prinzipielles Patentierungsverbot
nicht zu rechtfertigen. Der Ausschluss des menschlichen Korpers von der
Patentierung nach Artikel 2 Absatz 1 E-PatG bedeutet daher kein Verbot der
Patentierung seiner Bestandteile. Diese Differenzierung zwischen dem menschlichen
Korper in seiner Gesamtheit einerseits und seinen Bestandteilen andererseits findet
sich auch in der ethischen Betrachtung. Es wird die Ansicht vertreten, dass nur
Wesensgesamtheiten und nicht ihren Bestandteilen Wirde zukommen kanns6. Dies
will freilich nicht besagen, dass die Verwertung einer Erfindung, die einen
Bestandteil des menschlichen Korpers zum Gegenstand hat, die Menschenwirde
nicht tangieren konnte. Hier ist allerdings im Einzelfall zu beurteilen, ob die
Verwertung einer entsprechenden Erfindung gegen die offentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstossen wirde, was die Zurlickweisung des Patentgesuchs bzw. die
Nichtigkeit des Patents zur Folge hatte. Auch aus dem Umstand, dass ein Bestandteil
des menschlichen Korpers in seiner natirlichen Umgebung nicht patentiert werden
kann, l&sst sich nicht folgern, dass fir Korperbestandteile generell keine Patente
gewéhrt werden dirfen. Deshalb stellt Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 E-PatG klar, dass
ein Bestandteil des menschlichen Korpers eine patentierbare Erfindung sein kann.
Dies trifft auch auf Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen zu, deren
Patentierbarkeit in der 6ffentlichen Diskussion in Frage gestellt wird. Auf diesen
Punkt wird weiter unten noch zurtickgekommen (Ziff. 2.1.2.3).

Die Erteilung eines Patents setzt freilich in jedem Falle voraus, dass alle Kriterien
fur die Patentierung (Art. 1 PatG) erfillt sind, d.h. es muss eine Erfindung vorliegen,
die neu, nicht naheliegend und gewerblich anwendbar ist. Entsprechend der
Regelung von Artikel 5 Absatz 2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie ist der
Erfindungscharakter dann zu bejahen, wenn der menschliche Bestandteil isoliert
oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnen und zudem ein
technischer Nutzeffekt angegeben wird. Es muss mit anderen Worten im Rahmen
des Erfindungsmerkmals der Technizitat eine tber die technische Bereitstellung des

55 EuGH, Urteil vom 9. Oktober 2001, Konigreich der Niederlande/Europaisches Parlament und Rat der
Europaischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079, E. 73.

56 Sjehe NORBERT ANWANDER / ANDREAS BACHMANN / KLAUS PETER RIPPE / PETER SCHABER, Gene
patentieren: Eine ethische Analyse, Paderborn 2002, S. 40.
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menschlichen Bestandteils hinausgehende nutzliche Wirkung bzw. Eigenschaft
(Finalitat) aufgezeigt werden. Mit dem ausdriicklichen Verweis auf Artikel 1 sowie
der Hervorhebung des Erfordernisses des technischen Nutzeffektes sollen
Missverstandnisse ausgeraumt werden, die im Rahmen der Vernehmlassung zum
Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 zu Kritik am entsprechenden
Anderungsvorschlag fiihrten. So gewannen verschiedene Vernehmlassungsteil-
nehmer aufgrund der Formulierung von Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Vorentwurfs
vom 29. Oktober 2001 den unzutreffenden Eindruck, ein Patent kdnnte unbesehen
der Erteilungsvoraussetzungen von Artikel 1 fir menschliche Korperbestandteile
erteilt werden, sofern diese nur isoliert oder anderweitig technisch bereitgestellt
wirden. Es erwies sich daher als notwendig, den Gesetzeswortlaut dahingehend zu
verdeutlichen, dass die Beschreibung und Zurverfugungstellung eines Kaorper-
bestandteils fir sich alleine noch keinen Anspruch auf ein Patent begriindet.

Im Einzelfall ist ausserdem auch zu prifen, ob die Verwertung einer Erfindung, die
einen menschlichen Kdorperbestandteil zum Gegenstand hat, gegen die 6ffentliche
Ordnung und die guten Sitten verstossen wirde. Artikel 2 Absatz 3 E-PatG bleibt
daher ausdriicklich vorbehalten.

Artikel 2 Absétze 1 und 2 E-PatG decken sich inhaltlich mit Artikel 5 Absétze 1 und
2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Die Abweichungen in der Formulierung
ergeben sich aus dem Anliegen, den Regelungsgehalt zu verdeutlichen und zugleich
systematisch auf Artikel 1 PatG abzustimmen. Die Zuweisung in einem eigenen
Artikel ist nicht angezeigt, weil Uberschneidungen zwischen dem Gesichtspunkt der
Gewahrleistung der Menschenwirde, die auch dem Vorbehalt der 6ffentlichen
Ordnung und der guten Sitten (Art. 2 Abs. 3 E-PatG) zugrunde liegt, und der
Umschreibung patentféhiger Erfindungen bestehen.

2.1.2.3 Die Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung

Zahlreiche Vernehmlassungsteilnenmer haben die Umschreibung patentféhiger
Erfindungen in Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Vorentwurfs vom 29. Oktober 2001
unter dem Gesichtspunkt der Abgrenzung zwischen patentfahiger Erfindung und
nicht patentfahiger Entdeckung Kkritisiert, wobei sich die Kritik oft stellvertretend
gegen die Patentierung von Bestandteilen des menschlichen Korpers und
insbesondere von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen richtet. Der Einwand
geht im Wesentlichen dahin, dass biologisches Material in der Natur vorhanden sei.
Es konne daher nicht erfunden werden, sondern musse als nicht patentféhige
Entdeckung gelten.

Dieser Auffassung liegen zundchst Missverstandnisse zugrunde.

— Zum einen wird hdufig Ubersehen, dass das Patentrecht die Begriffe der
Erfindung und Entdeckung nicht im alltagssprachlichen Sinn verwendet. Im
Patentrecht bezeichnet der Ausdruck Erfindung den Regelungsgegenstand des
Patentrechts. So wie das Sachenrecht die Rechtsverhéltnisse an ,,Sachen®
(Fahrnis und Immobilien) regelt, flihrt das Patentrecht ,,Erfindungen® einer
rechtlichen Regelung zu. Die Erfindung wird als Regelungsgegenstand des
Patentrechts weder im Patentgesetz noch im Europdischen Patentiibereinkom-
men umschrieben, sondern vorausgesetzt. Die Lehre und Rechtsprechung ver-
steht sie als zielgerichtete Handlungslehre, die auf die Erreichung eines voraus-
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sehbaren Erfolgs auf dem Gebiet der Technik abzielt. Das Bundesgericht hat in
einem Urteil vom 31. Juli 199657 die Erfindung entsprechend der Definition des
deutschen Bundesgerichtshofs®8 als ,,Lehre zum planmé&ssigen Handeln unter
Einsatz beherrschbarer Naturkrafte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal
ubersehbaren Erfolgs®“ umschrieben. Was dieser Definition entspricht, kommt
als Gegenstand eines Patents in Betracht. Die Erteilung eines Patents hangt
freilich davon ab, dass die Erfindung die weiteren Patentierungsvoraussetzun-
gen erflllt, also neu, erfinderisch (!) und gewerblich anwendbar ist. Im tagli-
chen Sprachgebrauch wird demgegentiber die Tatigkeit des Erfindens in unter-
schiedlichem Sinne verstanden, wobei sich kein Sinngehalt in jeder Hinsicht
mit der Definition des Patentrechts deckt: So wird die Erfindung als Einfall des
schopferischen Denkers, als etwas neu Geschaffenens, als etwas Ausgedachtes
oder Erfundenes (z.B. ein Roman) oder sogar gleichbedeutend mit Luge
verstanden.

Der Begriff der Entdeckung versteht sich im Patentrecht wiederum in negativer
Abgrenzung zum Begriff der Erfindung. Das Schrifttum umschreibt die
Entdeckung verbreitet als das Auffinden bzw. Aufdecken von etwas in der
Natur bereits Vorhandenem aber bisher nicht Bekanntem.

Fur die Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung erachten Lehre und
Rechtsprechung den Schritt von der reinen zur angewandten Erkenntnis als
entscheidend>®: Eine Entdeckung bereichert das menschliche Wissen, eine Er-
findung das menschliche Konnen. Sie ist die praktische Anwendung von Wis-
sen auf technischem Gebiet. Auch hier zeigt sich wieder, dass der alltags-
sprachliche Gebrauch des Wortes ,,Entdeckung“ mit dem patentrechtlichen
nicht vollkommen (bereinstimmt. Diese fehlende Kongruenz zwischen alltags-
sprachlichem und patentrechtlichem Sprachgebrauch erschwert die Diskussion
dieses Aspekts in der Offentlichkeit. Sie kann mit Blick auf die vorliegende
Gesetzesrevision sinnvoll aber nur auf der Grundlage der patentrechtlichen
Begriffsbildung erfolgen.

Zum anderen besteht verbreitet auch die Vorstellung, Erfindung und Ent-
deckung wiirden sich gegenseitig ausschliessen. Dem ist aber auch ausserhalb
des Bereichs biotechnologischer Erfindungen nicht so. Vielmehr kann eine Ent-
deckung die Grundlage der Erfindung bilden und diese sogar vorwegnehmen.
Der Erfindungsbegriff umfasst mit anderen Worten auch die Anwendung der
Erkenntnisse aus einer Entdeckung, selbst wenn die Ableitung derartiger prak-
tischer Nutzanwendungen nach der Entdeckung naheliegen mag®0. So nahm
etwa die Entdeckung der Rontgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Réntgen im
Jahre 1895 und seine Erkenntnis ihrer Eigenschaft, Materie zu durchdringen
und deren Inneres sichtbar zu machen, deren Nutzung zur Herstellung von
Rontgenbildern in der Medizin vorweg. Gleichermassen wird auch die Ent-
deckung biologischen Materials zur Erfindung im patentrechtlichen Sinn, wenn

BGer, Urteil vom 31. Juli 1996, Hochdruckkraftwerk, sic! 1997, 77.

BGH, Urteil vom 27. Mérz 1969, Rote Taube, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
1969, 672.

WOLFGANG BERNHARDT / RUDOLF KRASSER, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., Miinchen 1986, S. 86.
Siehe eingehend zu diesen Zusammenhangen KASPAR SPOENDLIN, Erfindung und Entdeckung, in:
Kernprobleme des Patentrechts: Festschrift zum einhundertjahrigen Bestehen eines eidgendssischen
Patentgesetzes, Bern 1988, S. 35 ff.



nicht bloss aufgezeigt wird, wie das Material technisch bereitgestellt werden
kann, sondern wenn Uberdies erklart wird, welcher technischer Effekt sich mit
ihm erzielen l&sst.

Das von den Kritikern zur Grenzziehung zwischen Erfindung und Entdeckung
postulierte Kriterium des Vorhandenseins in der Natur liefert seinerseits kein will-
kirfreies Merkmal, das eine Entdeckung im Unterschied zur Erfindung zuverléssig
charakterisieren konnte. Verlangte man, dass der Erfinder etwas Neues schafft, das
keine Entsprechung in der Natur findet, so musste nicht nur die technische An-
wendung eines in der Natur vorhandenen Erzeugnisses, sondern auch eines in der
Natur vorkommenden Wirkungszusammenhangs vom Bereich des Patentrechts aus-
geschlossen bleiben. Dies wirde zielgerichtete Handlungslehren weit ber den
Bereich der Biotechnologie von der Patentierung ausschliessen und die Innovations-
forderungsfunktion des Patentrechts in Frage stellen. Ein schmutzabweisendes
Gewebe, das der Oberflachenstruktur der Lotusblite nachempfunden ist, ware nicht
patentierbar, ebensowenig der Einsatz der Kernfusion zur Gewinnung von Energie.
Erachtet man fur die Beurteilung, ob der Erfindungsgegenstand in der Natur ,,vor-
kommt“, die (vollkommene) Ubereinstimmung zwischen dem als Erfindung Bean-
spruchten und seinem natirlichen Gegenstiick als massgebend, so wirde dies zu
willkirlich anmutenden Differenzierungen fiihren, namentlich im Anwendungsbe-
reich der Gentechnologie. Isolierte (genomische) Sequenzen von Genen waéren nicht
patentierbar, wohl aber kinstlich hergestellte Sequenzen von Genen, bei denen nicht
kodierende Abschnitte entfernt wurden, die sich aber im tbrigen in den kodierenden
Abschnitten mit der genomischen Sequenz deckten. Dabei konnten Anmelder
versucht sein, dem Einwand der Ubereinstimmung mit der Natur durch gezielt
herbeigefiihrte Verdnderungen von untergeordneter Bedeutung zu begegnen, mit der
Mdglichkeit, dass heute nicht patentierbare Entdeckungen letztlich patentierbar
wirden.

Aus den genannten Griinden hélt die VVorlage an der in Europa und in der Schweiz
ublichen Grenzziehung zwischen reiner und angewandter Erkenntnis fest.
Biologisches Material kann als Erfindung beansprucht werden, wenn aufgezeigt
wird, wie das Material technisch bereitgestellt werden kann und welcher technischer
Effekt sich mit ihm erzielen lasst.

Bezogen auf Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen bedeutet das konkret
Folgendes: Die Beschreibung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ohne
Angabe eines technischen Nutzeffekts enthélt keine Lehre zum technischen Handeln
und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. Eine Erfindung liegt erst dann
vor, wenn (ber die blosse Beschreibung des Gens hinaus dargelegt wird, wie man
das Gen isolieren oder anders technisch herstellen kann, und wenn tberdies in der
urspriinglichen Anmeldung nicht nur das Protein oder Teilprotein, fir das die
Sequenz oder Teilsequenz kodiert, offenbart wird, sondern der Anmeldung auch
entnommen werden kann, welche Funktion das Protein oder Teilprotein hat.

Ein anders begrundeter Einwand gegen diese in der Patentrechtspraxis gelibte
Grenzziehung zwischen Erfindung und Entdeckung wird von den beiden nationalen
Ethikkommissionen namentlich im Zusammenhang mit der Patentierung von Genen
vorgetragen. Der patentrechtlichen Begriffsbildung folgend, nehmen sie die Hand-
habung der Grenzziehung in der Praxis zum Ausgangspunkt ihrer Uberlegungen und
hinterfragen diese aus ethischer Sicht. Der Unterscheidung zwischen Erfindung und
Entdeckung schreiben die Ethikkommissionen dabei eine wesentliche Bedeutung zu,
um die innovationsférdernde Funktion des Patentrechts zu gewahrleisten. Dabei ist
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die von der Patentrechtspraxis vorgegebene Demarkationslinie bei isolierten Genen
nach Ansicht der EKAH und der NEK-CNE zu extensiv und moglicherweise
innovationshemmend zu werten. Dies, weil nach Ansicht der EKAH und der NEK-
CNE die Isolierung von Genen nicht alle Kriterien der Patentierbarkeit erfullt. Auch
die Aufklarung der Wirkungsweisen (also die Angabe der Funktionen) von Genen
reiche nicht aus, um ein Patent zuzusprechen. Es brauche dariber hinaus eine
konkrete, pharmakologische Anwendung. Die blosse Anwendungsmaglichkeit, wie
sie sich aus einer Funktionsaufklarung ergebe, genilige nicht.

Den Bedenken der EKAH und der NEK-CNE ist insoweit zu folgen, als die Unter-
scheidung von Erfindung und Entdeckung zusammen mit dem Patentierungsaus-
schluss wissenschaftlicher Theorien der Freihaltung von abstrakten Erkenntnissen
dient. Damit soll vermieden werden, dass fir Erkenntnisse als solche absolute
Rechte erteilt werden, deren ausschliesslicher Charakter sich angesichts des breiten
Anwendungsbereichs monopolisierend und damit auf den Fortschritt hemmend
auswirken konnte. Diese unerwinschte Konsequenz wird aber durch die Unter-
scheidung zwischen blosser und angewandter Erkenntnis vermieden, die in der
Patentrechtspraxis herrschende Meinung ist. Denn Erkenntnisse und Theorien sind
danach unabhéngig von einer technischen Nutzanwendung dem Patentschutz nicht
zuganglich. Die weiteren Patentierungsvoraussetzungen sind allerdings — anders als
dies die Stellungnahmen der Ethikkommissionen verstehen lassen — nicht schon
beim Schritt der Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung relevant. In
diesem Stadium geht es lediglich um die Feststellung, ob einem Patentgesuch tber-
haupt ein Gegenstand zugrunde liegt, fir den die Erteilung eines Patents in Frage
kommt. Mit der Bejahung des Erfindungscharakters des Beanspruchten ist aber noch
nicht entschieden, ob die weiteren Voraussetzungen fiir die Erteilung eines Patents
(Neuheit, erfinderische Tatigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit) gegeben sind. Die
Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung als erste von mehreren Hiirden
bei der Zuerkennung eines Patents ist fur sich genommen nicht das geeignete
Auffangbecken fir das berechtigte Anliegen der beiden nationalen Ethikkom-
missionen, breiten, spekulativen Patenten entgegenzutreten. Es darf nicht tbersehen
werden, dass die weiteren Patentierungsvoraussetzungen, insbesondere das Erforder-
nis einer konkreten Beschreibung der aufgeklarten Funktionen von Genen im Zeit-
punkt der Anmeldung (siehe Artikel 49 PatG), spekulativen Anmeldungen wirk-
samer und zielfihrender einddmmen, als dies Uber ein Patentierungsverbot von
Genen unter Hinweis auf den fehlenden Erfindungscharakter erreicht werden
konnte. Ein generelles Patentierungsverbot fir Gene hatte namlich die unerwiinschte
Konsequenz, dass der Anreiz in die Erforschung und Aufklarung von Genen ganz-
lich verloren ginge bzw. vollumfénglich mit Steuergeldern zu finanzieren ware, weil
sich die entsprechenden Erkenntnisse nicht wirksam vor einer ausbeuterischen Uber-
nahme durch Dritte schitzen liessen. Zudem Ubersieht die Forderung nach einer
nachgewiesenen pharmakologischen Wirkung, dass die pharmakologische Ver-
wendung eines Gens naheliegt, wenn man ein durch das Gen kodiertes Protein
aufgeklart und biologisch charakterisiert hat. Kennt man beispielsweise die Sequenz
des menschlichen Gens, das fir das Insulin kodiert, liegt es auf der Hand, die
Sequenz zur Herstellung von Insulin einzusetzen und mit dem gentechnisch her-
gestellten Insulin Zuckerkranke (Diabetiker) zu behandeln. Es ist nicht einzusehen,
weshalb der Erfinder hier nicht mit einem Erzeugnispatent auf das Gen belohnt
werden soll, wenn die im Patentgesuch offenbarten VVerwendungen nicht spekulativ,
d.h. spezifisch, substantiell und glaubhaft sind. Aufgrund dieser Uberlegungen wird
auch im vorliegenden, uberarbeiteten Vorentwurf an der Patentfdhigkeit von
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Sequenzen und Teilsequenzen festgehalten und ein diesbeziigliches generelles
Patentverbot abgelehnt.

2.1.2.4 Patentierung von Genen und Erbe der Menschheit

Gegen die Patentierung von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen wird verbrei-
tet eingewendet, genetische Ressourcen bzw. Gene gehdrten zum gemeinsamen Erbe
der Menschheit (common heritage of mankind) und durften deshalb nicht zum
Gegenstand von Patenten gemacht werden. Mit dieser Forderung werden eine Reihe
von Anliegen verbunden: Im Vordergrund steht dabei, dass genetische Ressourcen
und Gene unverfligbar und unverdusserlich bleiben sollen. Daneben findet sich als
Teilgehalt auch das Anliegen einer gerechten Nutzung bzw. einer Nutzung im
offentlichen Interesse.

Der Begriff des gemeinsamen Erbes der Menschheit wurde im internationalen Vol-
kerrecht im Zusammenhang mit den Weltmeeren, dem Weltraum sowie Natur- und
Kulturgltern gepragt. Der Grundgedanke dieses Prinzips besteht darin zu verhin-
dern, dass Ressourcen und Gliter, die fur alle Nationen von Bedeutung sind, durch
Staaten einseitig ausgebeutet werden. Sie sollen daher der nationalen Souverénitat
eines einzelnen Staates entzogen bleiben. Uber den genauen Anwendungsbereich
des Prinzips und seine spezifischen nutzungsrechtlichen Aspekte besteht indessen
keine gefestigte Rechtsanschauung.

Im vorliegenden Zusammenhang ist aus volkerrechtlicher Sicht auf die Biodiversi-
tatskonvention hinzuweisen. Sie anerkennt die Hoheit der Staaten ber die gene-
tischen Ressourcen von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Der Zugang und die
Nutzung dieser Ressourcen geschieht auf der Grundlage von Bedingungen, die das
Einvernehmen des bestimmungsbefugten Staates voraussetzen. Die durch die Bio-
diversitatskonvention statuierte einzelstaatliche Souveranitat steht damit aus volker-
rechtlicher Sicht der Zuordnung von genetischen Ressourcen von Pflanzen, Tieren
und Mikroorganismen zum Erbe der Menschheit entgegen. Mit Bezug auf pflanzen-
genetische Ressourcen flr Erndhrung und Landwirtschaft folgt Entsprechendes aus
dem Internationalen Vertrag der FAO. Dieser ruft freilich den Staaten auch die
Verantwortung in Erinnerung, die Ressourcen fir kommende Generationen zu
erhalten.

Der Ubertragung des Prinzips des Erbes der Menschheit auf menschliche Gene ist
ebenfalls zu widersprechen. Denn das Ziel der Unverfiigbarkeit und der Nichtan-
eignung der Gene wiirde nicht erreicht: Die Gene wirden nicht ,,niemandem* ge-
horen, sondern der Herrschaft der Menschheit unterstellt. Es wiirden kollektive Ver-
flgungs- oder Nutzungsbefugnisse an den Genen eines Individuums entstehen. Auf
welche Weise und durch wen solche Verfligungs- oder Nutzungsbefugnisse ausge-
ubt werden konnten, ist bislang nicht geklért. Dieser Umstand sowie die Sozial-
pflichtigkeit, die sich aus dem Gemeinwohlanspruch des Prinzips ergibt, werfen eine
Reihe grundsatzlicher Fragen auf: Muss der Einzelne seine Gene der Menschheit
etwa zu Forschungszwecken zur Verfugung stellen? Kann das Individuum der
Menschheit verwehren, Erkenntnisse aus dem Studium seiner Gene weiterzugeben
oder gemeinschaftlich zu nutzen? Ist es der Menschheit gar erlaubt, auf die
individuelle genetische Auspragung einzuwirken? Das Prinzip des gemeinsamen
Erbes der Menschheit bietet im Ergebnis keinen schlissigen Ansatz fir eine
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normative Erfassung von menschlichen Genen. lhre Unterstellung unter dieses
Prinzip vermag den Gemeinwohlanspruch nicht zu garantieren.

Das Prinzip des gemeinsamen Erbes der Menschheit liefert zudem keine hinreichene
Begriindung fir ein Patentierungsverbot. Die aus dem Prinzip abgeleitete kollektive
Verfugungsgewalt ginge moglicherweise viel weiter als der Patentschutz an einzel-
nen Genen. Ein Patent gibt seinem Inhaber keine Sacheigentumsrechte an natdrlich
vorkommenden Genen und ihren Trégern, sondern nur das zeitlich befristete Recht,
Dritten die gewerbliche Nutzung der patentierten Erfindung zu verbieten. Dabei stel-
len die bestehenden und vorliegend erweiterten VVoraussetzungen und Eingrenzun-
gen des Patentschutzes eine Balance zwischen den 6konomischen Rechten des Er-
finders und den Interessen der Allgemeinheit sicher und tragen damit dem Kern-
anliegen einer gerechten Nutzung der genetischen Ressourcen zum Wohle der
Menschheit Rechnung. Artikel 2 Absatz 1 E-PatG stellt dartiber hinaus sicher, dass
das menschliche Genom in seiner Gesamtheit nicht Gegenstand eines
Ausschliessungsrechts wird. Schliesslich ist zu beachten, dass sich der Patentschutz
nicht auch auf menschliche Gene in ihrer natiirlichen Umgebung erstreckt, womit
dem Anliegen der Unverfligbarkeit Rechnung getragen ist.

2.1.2.5 Verstoss gegen die 6ffentliche Ordnung und die
guten Sitten (Art. 2 Abs. 3 E-PatG)

Mit dem Patentierungsausschluss von Erfindungen, deren Verwertung gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen wirde, hélt das Patentrecht
einen rechtlichen Ansatz bereit, der es erlaubt, bei der Erteilung von Patenten
tragende Grundsatze der Rechtsordnung sowie moralische und sittliche Werte von
allgemeiner Verbindlichkeit zu beriicksichtigen. Dieser Ausschluss soll vermeiden,
dass sich der Staat im Falle der Verletzung fundamentaler rechtlicher oder mora-
lischer Wertvorstellungen bei der Patenterteilung einerseits und bei der Zulassung
der Verwertung der Erfindung andererseits widersprichlich verhalt. Diese Begriin-
dung zeigt, dass nur ein Verstoss gegen ganz grundlegende und damit auch dauer-
hafte Werte die Verweigerung eines Patentes rechtfertigen kann, denn die Patentan-
meldung und der Beginn der Verwertung der Erfindung liegen gerade auf dem
Gebiet der Biotechnologie oft bis zu 10 Jahre und mehr auseinander. In dieser Zeit-
spanne konnen sich Wertvorstellungen und Normen wandeln und es wére stossend,
wenn ein Patent verweigert wirde fur eine Erfindung, deren Verwertung im Verlauf
der potenziellen Schutzdauer von 20 Jahren (bei Arzneimitteln z.T. bis 25 Jahren)
aufgrund eines Werte- und Normenwandels unproblematisch wird.

Grundsatz

Artikel 2 Absatz 1 in der Fassung nach Artikel 27 StFG wird vorliegend als Absatz 3
ubernommen. Die Generalklausel wird zundchst dadurch verdeutlich, dass neu die
Menschenwirde (Art. 7 BV) und die Wirde der Kreatur (Art. 8 GTG) exemplarisch
als Normen mit grundsatzlich tragendem Charakter angefuhrt werden. Dies
entspricht dem Anliegen verschiedener Vernehmlassungsteilnehmer — namentlich
auch der EKAH und der NEK-CNE - im Gesetzestext zu verdeutlichen, dass die
genannten Rechtsgrundsatze nach der geltenden Rechtspraxis der 6ffentlichen
Ordnung zuzurechnen sind. Es wirde aber dem Sinn des VVorbehalts der 6ffentlichen
Ordnung und der guten Sitten zuwiderlaufen, wenn jede Beeintrachtigung der
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Wirde der Kreatur im Rahmen der Verwertung einer Erfindung die Verweigerung
eines Patents bzw. dessen Nichtigkeit zur Folge hatte. Mit dem Ausdruck ,,miss-
achten” wird deutlich gemacht, dass der Ausschluss von der Patentierung eine
qualifizierte Beeintrchtigung der Wirde voraussetzt, die nicht durch schutzwirdige
Interessen aufgewogen wird. Die Buchstaben a bis e in der Fassung nach Artikel 27
StFG sowie die neuen Buchstaben f und g liefern hierzu Anschauungsbeispiele.
Demgegentiber ware beispielsweise ein Patent flr einen transgenen Zierfisch nicht
zu verweigern, der das Gen einer fluoreszierenden Qualle in sich tragt und daher im
Aquarium unter einer UV-Lampe leuchtet. Dies, obschon die artspezifischen
Eigenschaften des Fisches beeintréachtigt werden, ohne dass hierfur schutzwirdige
Interessen im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 GTG angefiihrt werden kénnen. Doch ist
hier nicht von einem qualifizierten Eingriff auszugehen.

Es ist vorliegend klar festzuhalten, dass ein im Gesetz oder in Verwaltungsvorschrif-
ten statuiertes Verwertungsverbot allein noch keinen Verstoss gegen die 6ffentliche
Ordnung und die guten Sitten begriindetél. Solche Verwertungsverbote sind zwar
Voraussetzung dafir, dass ein Verstoss gegen die 6ffentliche Ordnung in Betracht
kommt. Eine danach verbotswidrige VVerwertung der Erfindung rechtfertigt die Ver-
weigerung oder Nichtigerklarung eines Patents aber nur dann, wenn das Verwer-
tungsverbot tragenden und dauerhaften Charakter besitzt, weil es dem Schutz
zentraler Rechtsguter und Werte fur die Gesellschaft dient. Im Vordergrund stehen
dabei die gegeniiber anderen Gesichtspunkten U(berwiegenden Interessen des
Schutzes des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen
sowie der Vermeidung einer schweren Schédigung der Umwelt. Die Offentliche
Ordnung lasst sich daher nicht einfach mit der schweizerischen Rechtsordnung
gleichsetzen, wie dies vereinzelt in der Vernehmlassung gefordert wurde.

Konkretisierung durch eine beispielhafte Aufzahlung

Artikel 2 Absatz 1 in der Fassung nach Artikel 27 StFG wird durch eine Aufzahlung
von Kategorien von moglichen Erfindungen konkretisiert, deren Verwertung als
Verstoss gegen die Offentliche Ordnung und die guten Sitten zu werten ware (siehe
oben Ziff. 2.1.2.1). Dieser Katalog soll mit den nachstehend besprochenen Anderun-
gen und Erganzungen beibehalten werden. Diese Aufzdhlung ist nicht abschliessend.
In der Tat wére eine lickenlose Bestandesaufnahme aller Erfindungen, die unter die-
sen Patentausschlussgrund fallen konnten, nicht mdglich, weil die kiinftige Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Technik nicht antizipiert werden kann; dies gilt insbe-
sondere fir den dynamischen Bereich der Biotechnologie. Davon abgesehen sind
allzu detaillierte Vorgaben des Gesetzgebers fur sich rasch fortentwickelnde
Technologiebereiche auch nicht sinnvoll. Sie mdgen zwar dem IGE und den
Gerichten kurzfristig eine Hilfestellung bieten, werden aber durch den raschen
technologischen Wandel schon bald wieder in Frage gestellt.

Patentierungsverbote hdngen zudem von der gesellschaftlichen Akzeptanz einer be-
stimmten Technologie ab. Auch diese Akzeptanz ist standigem Wandel unterworfen,
selbst wenn bestimmte verfassungsmassig verankerte Grundprinzipien als unver-
rickbar gelten dirfen. Kommt es allerdings in Folge eines solchen Wandels zur Auf-
hebung eines Patentierungsverbots, so lassen sich die davon betroffenen Erfindun-
gen weder riickwirkend noch nachtréglich schitzen. Dies ist ungerecht gegentber

61  patG Botschaft 1976, BBI 1976 11 1, 69.
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den Erfindern, deren Erfindung durch Dritte verwertet werden kann, ohne dass jene
sich an deren Gestehungskosten beteiligten. Demgegentiber lassen sich blosse Ver-
wertungsverbote in der Sachgesetzgebung ohne Wettbewerbsverzerrung dem je-
weiligen Stand der Wissenschaft und der gesellschaftlichen Akzeptanz einer Tech-
nologie anpassen. Im Unterschied zu Verwertungsverboten haben daher Paten-
tierungsverbote eine besonders negative Signalwirkung mit entsprechend negativen
gesamtwirtschaftlichen Folgen. Denn die Bereitschaft, in Entwicklungen in neuen
Technologiebereichen zu investieren, héngt von der Mdoglichkeit ab, die ent-
sprechenden Ergebnisse zu schiitzen. Soweit sich eine neue technologische Entwick-
lung in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung und hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen
Akzeptanz im Fluss befindet, sollten generelle Patentierungsverbote mit dusserster
Zurickhaltung vorgesehen werden. Sie sind kein geeignetes Instrument zur Lenkung
der Forschung und Entwicklung.

Mischwesen

Buchstabe b: Buchstabe b in der Fassung nach Artikel 27 StFG verwendet die
Begriffe ,,Hybrid“ und ,,Chimére* im Sinne des Fortpflanzungsmedizingesetzes
(Art. 2 Bst. m und n FMedG). Durch die Definition des Fortpflanzungsmedizinge-
setzes werden nur Mischwesen erfasst, welche durch die Vereinigung von Keimzel-
len oder totipotenten Zellen menschlicher und tierischer Herkunft entstehen. Nicht
erfasst, aber ebenfalls von der Patentierung auszuschliessen, ist die Herstellung von
Chimaren durch Injektion menschlicher embryonaler Stammzellen in eine tierische
Blastozyste oder durch Injektion tierischer embryonaler Stammzellen in eine
menschliche Blastozyste. Denn auch durch dieses Verfahren kdnnte ein Organismus
entstehen, der in allen Geweben ,,gemischt® ist. Der Ausschluss von der Paten-
tierung wird durch die Ergédnzung von Buchstabe b bezlglich der Verwendung
menschlicher embryonaler Stammzellen erreicht. Um deutlich zu machen, dass
damit der Anwendungsbereich dieses Tatbestands von der zu engen Terminologie
des Fortpflanzungsmedizingesetzes losgeldst wird, wird der Begriff des Misch-
wesens eingefuhrt. Dabei muss es sich um eine Mischung zwischen dem Erbgut von
Mensch und Tier handeln. Eine Mischung zwischen dem Erbgut zweier Menschen
ist von Buchstabe b nicht erfasst, kann aber aufgrund der Generalklausel in Absatz 2
im Einzelfall von der Patentierung ausgeschlossen sein. Denkbar ist dies etwa bei
einem Verfahren, bei dem menschliche embryonale Stammzellen in eine
menschliche Blastozyste injiziert werden. Nach wie vor sind transgene Tiere oder
Tiere, die menschliche Organe in sich tragen, nicht von Buchstabe b erfasst und
damit patentierbar. Solche Mischwesen konnen allerdings nach dem neuen
Buchstaben g von der Patentierung ausgenommen sein.

Verwendung von Embryonen

Buchstabe f: Dieser Ausschlussgrund erfasst nur Verwendungserfindungen. Diese
haben den Einsatz eines bestehenden Erzeugnisses zu bestimmten Zwecken zum
Gegenstand. Erzeugnisanspriiche auf menschliche Embryonen beurteilen sich dem-
gegenuber nach Artikel 2 Absatz 1 E-PatG; sie sind unter keinen Umstédnden
zuléssig. Durch Buchstabe f werden alle Erfindungen, die eine Verwendung von
menschlichen Embryonen beanspruchen, von der Patentierung ausgeschlossen, so-
weit es sich nicht um medizinische Zwecke handelt. Der Begriff ,,medizinisch* ist
dabei nicht in Anlehnung an das weite Verstandnis des Begriffs der Gesundheit der
Weltgesundheitsorganisation zu verstehen, sondern erfasst die Erkennung, Ver-
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hitung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen beim
Menschen. Die Parkinsontherapie mit Zellen aus abgetriebenen Embryonen ist ein
Beispiel fir eine nicht nach Buchstabe f von der Patentierung ausgenommene
medizinische Verwendung von Embryonen. Buchstabe f steht auch nicht der erst-
maligen Gewinnung von (pluripotenten) embryonalen Stammzellen aus der inneren
Zellmasse einer menschlichen Blastozyste entgegen, auch wenn dies als Verwen-
dung eines Embryos angesehen werden kénnte. Denn das Stammzellenforschungs-
gesetz missbilligt die Gewinnung von embryonalen Stammzellen nicht, sofern dabei
sogenannte (berzdhlige Embryonen verwendet werden. Die Herstellung von kos-
metischen Produkten zur Schonheitspflege unter Verwendung menschlicher
Embryonen ist demgegenuber nicht patentierbar.

Der Begriff des Embryo umfasst nicht nur den werdenden Menschen in der Ent-
stehungsphase vom Moment der Kernverschmelzung bis zur 7. Woche nach diesem
Zeitpunkt, sondern alle Stadien der Entwicklung ab Kernverschmelzung bis zum
Abschluss der vorgeburtlichen Entwicklung. Nicht erfasst sind Zellen, welche nicht
die Eigenschaft in sich tragen, sich zu einem lebensfahigen Menschen zu ent-
wickeln, insbesondere auch (pluripotente) embryonale Stammzellen.

Buchstabe f lehnt sich an Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe ¢ der EG-Biotechnologie-
Richtlinie an. Diese schliesst die Erteilung von Patenten fir die Verwendung
menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken aus. Die
Auslegung dieser Vorschrift ist allerdings unklar. Nach einer Interpretation soll
damit verhindert werden, dass Patente fir die Verwendung von menschlichen
Embryonen fur kommerzielle und industrielle Zwecke erteilt werden, z.B. um
kosmetische Produkte aus Embryonen zu gewinnen. Eine andere Auslegung geht
dahin, dass nach dieser Vorschrift vor der Patentierung jede Erfindung ausge-
schlossen sei, welche den Schritt der Zerstérung des menschlichen Embryo voraus-
setzt. Die fir das schweizerische Recht vorgesehene Formlierung (,,zu nicht medi-
zinischen Zwecken*) versucht diese Unsicherheit zu Giberwinden und tragt auch dem
Umstand Rechnung, dass Artikel 27 Absatz 2 TRIPS-Abkommen gebietet, Erfin-
dungen in dem Umfang zu schitzen, in dem ihre gewerbliche Nutzung zugelassen
ist.

Qualziichtungen

Buchstabe g: Diese Bestimmung konkretisiert insoweit das, was in Auslegung des
Artikels 2 Buchstabe a PatG in der Fassung vom 17. Dezember 1976 schon bisher
galt. So hielt der Bundesrat bereits in seiner Haltung vom 23. Juni 1993 fest, dass
aufgrund einer Glterabwagung Erfindungen wegen Verstosses gegen die 6ffentliche
Ordnung 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 werden konnten, oder unweigerlich zu ernsten
Schaden fir Mensch und Umwelt fiihren wiirdené2. Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe g
E-PatG deckt sich inhaltlich mit Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d der EG-
Biotechnologie-Richtlinie. Wahrend die Richtlinie allerdings die Interessenabwa-
gung auf eine Gewichtung des Leidens der Tiere mit dem medizinischen Nutzen fur
Mensch und Tier beschrankt, was freilich die Prufung erleichtert, verweist Buch-

62 Bjotechnologie-Bericht EJPD, 35 und 43.
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stabe g auf Uberwiegende schutzwiirdige Interessen schlechthin. Anhaltspunkte zur
Konkretisierung der schutzwirdigen Interessen finden sich in Artikel 8 Absatz 2
GTG. Der Anwendung dieser Vorschrift ist im Rahmen der Patentprifung allerdings
Grenzen gesetzt: Die Verwendungsmdoglichkeiten einer Erfindung lassen sich im
Zeitpunkt der Patenterteilung kaum je abschliessend beurteilen. Ob und unter wel-
chen Voraussetzungen eine Erfindung in einer bestimmten Weise benutzt werden
kann, bestimmen ausserdem andere Gesetze, wie etwa das Gentechnikgesetz. Es
kann daher nicht Aufgabe des IGE sein, bei jeder Anmeldung zu Gberprifen in
welchem Umfang sie benutzt werden darf.

Weitere Verstosse

Die gesetzlich zu verankernden Konkretisierungen des Ausschlussgrundes der
offentlichen Ordnung und guten Sitten hindern die Rechtsanwendungsbehérden
nicht, in Auslegung und Anwendung des allgemeinen Grundsatzes von Artikel 2
Absatz 3 E-PatG im Einzelfall weiteren Erfindungen den Patentschutz zu verwei-
gern.

2.1.2.6 Informierte Zustimmung

Erwdgungsgrund 26 der EG-Biotechnologie-Richtlinie bestimmt: ,,Hat eine Erfin-
dung biologisches Material menschlichen Ursprungs zum Gegenstand oder wird
dabei derartiges Material verwendet, so muss bei einer Patentanmeldung die Person,
bei der Entnahmen vorgenommen werden, die Gelegenheit erhalten haben, nach den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften nach Inkenntnissetzung und freiwillig der
Entnahme zuzustimmen.* Diese Textstelle der EG-Biotechnologie-Richtlinie hat in
Europa eine Kontroverse zur Frage entfacht, welche Bedeutung die aufgeklarte Ein-
willigung der Person, der biologisches Material entnommen wurde, fir die Patentie-
rung hat und ob und inwieweit Erwégungsgrund 26 im nationalen Patentrecht umzu-
setzen ist. Auch im Rahmen der Vernehmlassung zum Vorentwurf vom 29. Oktober
2001 sowie im Rahmen der vertieften Gesprache des IGE im Jahre 2003 wurde diese
Frage thematisiert.

Der EuGH hielt in seinem Urteil zur Nichtigkeitsklage der Niederlande in diesem
Zusammenhang fest, dass sich die EG-Biotechnologie-Richtlinie nicht mit Vor-
gangen vor oder nach der Erteilung befasse®3. Der EuGH stellte damit das Er-
fordernis der informierten Zustimmung nicht grundsatzlich in Frage, sondern
verneinte — wenngleich nicht mit sehr deutlichen Worten — seine Relevanz fir die
Patenterteilung. Im gleichen Sinne aber unmissverstandlicher hatte zuvor schon
Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussantrdgen zu dieser Frage Stellung
genommen. Das Patentrecht sei nicht der richtige Ort, um ein Einwilligungs-
erfordernis aufzustellen und durchzusetzen64. Mit Ausnahme von ltalien sieht keines
der Mitgliedstaaten der EU im Rahmen der Umsetzung der EG-Biotechnologie-
Richtlinie spezifische VVorschriften zur informierten Einwilligung vor.

63 EuGH, Urteil vom 9. Oktober 2001, Kénigreich der Niederlande/Europaisches Parlament und Rat der
Européischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, S. 1-7079, Rz. 78 ff.

64 Schlussantrage des Generalanwalts Jacobs vom 14. Juni 2001 in Sachen Konigreich der
Niederlande/Européisches Parlament und Rat der Europdischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-
7079, Rz. 205 ff.
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Die Meinungen in der Lehre zu dieser Thematik sind geteilt. Eine im Vordringen
begriffene Ansicht geht beim Fehlen einer Einwilligung in die Entnahme von
biologischen Material, die das Ausgangsmaterial einer Erfindung bilden, von einem
Verstoss gegen den Vorbehalt der 6ffentlichen Ordnung und der guten Sitten des
Patentrechts aus, welcher der Erteilung eines Patents fiir die darauf beruhende
Erfindung entgegen steht bzw. zur Nichtigkeit des Patents fiihrt. Diese Haltung wird
im Wesentlichen wie folgt begriindet:

— Die Kohérenz der Rechtsordnung wére nicht respektiert, wenn die Verletzung
der Menschenwirde bei der Patenterteilung als staatlichem, ein Recht
begriindendem Hoheitsakt unberiicksichtigt bliebe. Es gehe nicht an, dass aus
einer Verletzung der Menschenwiirde rechtméssig Profit gezogen werde.

—  Es seien keine Griinde ersichtlich, weshalb nur die kiinftige Verwendung einer
Erfindung auf einen Verstoss gegen die offentliche Ordnung und die guten
Sitten hin beurteilt wirde, nicht aber deren Entstehungsprozess. Eine enge
Auslegung der Generalklausel wirde im Gegenteil dazu fuhren, dass es zur
Patentierung einer Erfindung kommen konne, die unter Verletzung der
Menschenwirde zustande gekommen sei.

—  Die zu missbilligende Patenterteilung lasse sich mit Rechtsbehelfen ausserhalb
des Patentrechts nicht verhindern oder beseitigen.

— Dem Patentinhaber wiirden unter Umstdnden Ausschliesslichkeitsrechte an
genetischen Informationen einer Person erteilt, die sich auch gegen den
betroffenen Tréger richten konnten.

Nach der gegenteiligen Lehrmeinung ist zwar nicht bestritten, dass das Fehlen einer
Einwilligung in die Entnahme und allenfalls in die Verwendung von humanem
biologischem Material eine schwerwiegende Verletzung der personlichen Freiheit,
namentlich der korperlichen Integritat als deren Teilgehalt, oder subsidiar allenfalls
der Menschenwiirde darstellen kann. Unbestritten ist auch, dass diese Grundrechte
der Offentlichen Ordnung im Sinne des Patentrechts zuzuordnen sind (siehe oben
Ziff. 2.1.25). Dem Fehlen einer Einwilligung in die Entnahme von
Korperbestandteilen werden aber keine Konsequenzen hinsichtlich  der
Patentierbarkeit der darauf aufbauenden Erfindungen beigemessen. Diese Haltung
wird im Wesentlichen wie folgt begrundet:

—  Der Vorbehalt der 6ffentlichen Ordnung und der guten Sitten knipfe nach
ausdriicklicher Vorschrift an die Verwertung einer Erfindung, d.h. an deren
kiinftige Verwendung. Der Entstehungsprozess der Erfindung sei flr die Beur-
teilung, ob die Nutzung der Erfindung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstossen wiirde, nicht relevant.

—  Das Unrecht liege in der ohne Einwilligung erfolgten Entnahme von humanem
biologischem Material, die der Entstehung der Erfindung vorangeht. Weder die
Erteilung des Patents noch die Erfindung selbst noch deren Verwendung
schaffe neues Unrecht.

—  Wirde eine Patentanmeldung zurlickgewiesen oder ein erteiltes Patent nichtig
erklart, konnte dennoch jedermann (der Erfinder eingeschlossen) die Erfindung
gewerblich nutzen. Damit wirde geschehenes Unrecht nicht aus der Welt
geschafft.

—  Die Uberpriifung, ob eine Einwilligung in die Entnahme humanen biologischen
Materials vorliegt, sei im Rahmen einer Patenterteilung nicht praktikabel.
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—  Das Ausschliesslichkeitsrecht aus einem Patent, das genetische Informationen
zum Gegenstand hat, richte sich nicht gegen diejenigen Personen, die Trager
der genetischen Information seien.

Die Notwendigkeit einer aufgeklarten Einwilligung der betroffenen Person in die
Entnahme von humanem biologischem Material ist anerkannt und wird auch nicht in
Frage gestellt. Angesichts der Strafbestimmungen zum Schutze der korperlichen
Integritat und der Ausgestaltung des Personlichkeitsschutzes im Privatrecht kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass in der Schweiz sichergestellt ist, dass vor
der Entnahme von biologischem Material — im Regelfall im klinischen Bereich — der
Betroffene der Entnahme nach Inkenntnissetzung tber die relevanten Aspekte aus
freiem Willen zugestimmt hat. Soweit diesbeziiglich Defizite bestehen sollten,
musste ihnen in der Sachgesetzgebung (namentlich im Medizinalrecht) entgegen-
getreten werden. Es handelt sich insoweit nicht um eine Frage des Patentrechts. In
Ubereinstimmung mit der zweiten Lehrmeinung wird daher vorliegend davon Ab-
stand genommen, das Fehlen einer Einwilligung in die Entnahme humanen
biologischen Materials als Anwendungsfall eines Verstosses gegen die o6ffentliche
Ordnung und die guten Sitten gesetzlich zu verankern. Damit wird nicht in Abrede
gestellt, dass die personliche Freiheit sowie die korperliche Integritat (als deren
Teilgehalt) grundséatzlich zu den tragenden Rechtsgrundsétzen unserer Gesellschaft
zu rechnen sind, weshalb eine schwerwiegende Beeintrachtigung dieser Prinzipien
einen Verstoss gegen die 6ffentliche Ordnung im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 E-
PatG darstellen kann. Doch sprechen insbesondere die folgenden Uberlegungen
dagegen, dass im Patenterteilungsverfahren im Rahmen der Priifung von Artikels 2
Absatz 3 E-PatG auch das Vorliegen der informierten Zustimmung
Berticksichtigung finden kann:

Verweigert man die Erteilung eines Patents oder erklart dieses fir nichtig, weil die
Einwilligung in die Entnahme von humanem biologischem Material fehlt, das
Grundlage der fraglichen Erfindung bildet, so darf in aller Regel jedermann (der
Erfinder eingeschlossen) die Erfindung als Gemeingut nutzen. Denn weder die
Erfindung als solche noch deren Nutzung verletzen die korperliche Integritat und
sind daher auch nicht durch die Rechtsordnung verboten. Wie aus dem im Auftrag
des IGE erstellten Rechtsgutachten hervorgeht®s, widerspricht eine solche Rechts-
lage aber Artikel 27 Absatz 2 TRIPS-Abkommen. Diese Bestimmung erlaubt es
nicht, bestimmte Erfindungen von der Patentierung auszunehmen, zugleich aber ihre
Verwertung zuzulassen. Selbst wenn also eine Verletzung der 6ffentlichen Ordnung
oder der guten Sitten in sittenwidrigen Umstédnden des ,,Zustandekommens® einer
Erfindung erblickt wiirde, wére dies patentrechtlich nur dann zu sanktionieren, wenn
nach dem innerstaatlichen Recht das Fehlen einer solchen Zustimmung die Zu-
lassigkeit der kommerziellen Verwertung der entsprechenden Erfindung aus-
schliesst. Letztlich mussten die Rechtsfolgen mangelnder informierter Einwilligung
also in einem Verwertungsverbot der auf entsprechenden humanem biologischem
Material basierenden Produkte bestehen. Hierbei handelt es sich aber um Rechts-
folgen, die ausserhalb des Patentrechts zu regeln sind.

Soll im Patenterteilungsverfahren im Rahmen der Priifung von Artikel 2 Absatz 3 E-
PatG auch das Vorliegen der informierten Zustimmung gepruft werden, so setzt dies
eine Nachweispflicht des Anmelders und eine entsprechende Uberprifung durch das

65  JosepH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 (iber den rechtlichen Schutz
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IGE voraus. Diese ist jedoch mit einer ganzen Reihe von praktischen Problemen
verbunden: Der Nachweis konnte den Anmelder vor uniberwindbare Schwierig-
keiten stellen, zumal wenn er das Material fur seine Forschung von Dritter Seite,
z.B. aus einer Gewebebank, anonymisiert bezogen hat. Zahlreiche bereits existieren-
de Proben wirden mangels entsprechender Dokumentation unbrauchbar. Die
Prifung, ob eine rechtmassige informierte Zustimmung des Spenders vorliegt, wirft
Im internationalen Verhéltnis noch weitere heikle parktische und rechtliche
Probleme auf. Beispielsweise kdnnte bei einem Bezug von humanbiologischem
Material aus der islandischen Gendatenbank Decode die Zustimmung eines indivi-
duellen Spenders nicht belegt werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird
sodann bei einer anonymisierten Probe auf eine ausdriickliche Zustimmungs-
erklarung verzichtet6. Das IGE misste davon abgesehen komplexe privatrechtliche
Fragen beurteilen, da sich der Verstoss gegen Artikels 2 Absatz 3 E-PatG erst aus
einer Verletzung subjektiver Privatrechte ergibt.

Zur Sanktionierung der Verletzung der personlichen Integritat stehen neben dem
Strafrecht zunéchst die reparatorischen Klagen nach Artikel 28a Absatz 3 ZGB zur
Verfligung. Diese sehen auch vor, dass Gewinne herausverlangt werden kénnen, die
als Folge einer Personlichkeitsverletzung erzielt werden. Damit kann das stossende
Ergebnis wirksam vermieden werden, dass ein widerrechtlich handelnder Erfinder
aus seinem Unrecht Profit schlagt. Die zivilrechtliche Beseitigungs- oder Gefahr-
dungsklage greift freilich nicht, weil die Erfindung als solche kein neues Unrecht
schafft. Es ist bei dieser Sachlage nicht einzusehen, weshalb die Erfindung von der
Patentierung ausgeschlossen oder nichtig sein sollte. Eine solche Rechtsfolge wiirde
im Gegenteil zu einem unbefriedigenden Ergebnis fihren. Dies deshalb, weil mit der
Zuriickweisung der Patentanmeldung oder der Nichtigerklarung des Patents Dritte
nicht gehindert wiirden die Erfindung zu verwenden. Sie kénnten somit selbst Profit
aus der Erfindung ziehen, ohne dass die in ihrer korperlichen Integritat verletzte
Person dies verhindern konnte.

21.2.7 Ethikkommissionen

Die Motion Leumann fordert den Bundesrat auf, in Fortfiihrung des Gedankens von
Artikel 7 der EG-Biotechnologie-Richtlinie die beratende Funktion der vom Bundes-
rat mit Beschluss vom 27. April 1998 eingesetzten Eidgendssischen Ethikkommis-
sion fur die Gentechnik (neu: Biotechnologie) im Ausserhumanbereich zu regeln.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben aber seit der Einreichung der Motion
verschiedene Anderungen erfahren:

Am 1. Januar 2004 trat das Gentechnikgesetz in Kraft. Mit ihm hat die Einsetzungs-
verfligung des Bundesrates und das Mandat der EKAH eine neue gesetzliche Grund-
lage erhalten. Der Kompetenzbereich der EKAH sowie ihr Verhdltnis zu den Be-
horden im Bereich des Patentrechts ergeben sich neu aus Artikel 23 GTG. Demnach
verfolgt und beurteilt die EKAH aus ethischer Sicht die Entwicklungen und An-
wendungen der Biotechnologie und nimmt zu damit verbundenen wissenschaft-
lichen und gesellschaftlichen Fragen aus ethischer Sicht Stellung. Sie berat den
Bundesrat beim Erlass von Vorschriften sowie die Behorden des Bundes und der
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Kantone beim Vollzug. Insbesondere nimmt sie Stellung zu Bewilligungsgesuchen
oder Forschungsvorhaben von grundsatzlicher oder beispielhafter Bedeutung; sie
kann zu diesem Zweck Unterlagen einsehen, Auskiinfte erheben sowie weitere Sach-
verstandige beiziehen. Wie die in Artikel 7 EG-Biotechnologie-Richtlinie erwahnte
Europdische Gruppe fur Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien
der Europdischen Kommission soll also die EKAH die ethischen Aspekte der Bio-
technologie bewerten. In Bezug auf die Anwendung des Patentgesetzes gibt Artikel
23 GTG der EKAH die Mdoglichkeit, sich im ausserhumanen Bereich in exempla-
rischen Féllen zu Patentgesuchen unter ethischen Gesichtspunkten zu dussern. Die
Beantwortung der Frage, ob die Patentierbarkeit einer im Einzelfall in Frage stehen-
den Erfindung zu bejahen ist oder nicht, bleibt indessen auch in Zukunft in der Ver-
antwortung der zustandigen Behorde (dem IGE) bzw. im Streitfall letztlich in jener
der Gerichte; Behorden wie Gerichte sind also nicht an die Empfehlungen der
EKAH gebunden.

Angesichts der gesetzlichen Ordnung der Kompetenzen der EKAH, die (ber den
Bereich des Patentrechts hinausgeht, diesen aber einschliesst, ist der Motion in
diesem Punkt bereits Gentige getan und es erdibrigt sich, die Aufgaben der Kommis-
sion auch im Patentgesetz zu regeln.

Auch in Bezug auf die vom Bundesrat im Jahre 2001 gestutzt auf Artikel 28 FMedG
gegrundete Nationale Ethikkommission fur Humanmedizin (NEK-CNE) besteht
aufgrund des Gesagten kein spezieller Regelungsbedarf im Patentgesetz. Die NEK-
CNE befasst sich mit ethischen Fragen im Humanmedizinbereich. Aufgaben und
Stellung der NEK ergeben sich aus Artikel 28 FMedG.

2.1.2.8 Pflanzensorten und Tierrassen und ihrem Wesen
nach biologische Verfahren (Art. 2 Abs. 4 Bst. a E-
PatG)

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a E-PatG schliesst, wie der geltende Artikel 1a PatG,
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 EG-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
Stufe tiefer liegt als 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. Dass fir Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen
biologische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen und Tieren keine Patente erteilt
werden, ist nicht ethisch begriindet, sondern erklart sich allein historisch: Der
Patentierungsausschluss geht auf Artikel 2 Buchstabe b des Ubereinkommens vom
27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts
der Erfindungspatente6’ zuriick. Diese Bestimmung ist auf das Bestehen eines
Schutzsystems fur Pflanzenzlichtungen zurlickzufiihren, das wiederum aus dem
damaligen technischen Verstandnis des Patentrechts zu begreifen ist: Zu Beginn des
20. Jahrhunderts waren ndmlich Zlchtungsergebnisse bezlglich Pflanzen und Tieren
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mangels technischer Wiederholbarkeit nicht patentfahigé®. Um die entsprechenden
Ziichtungsergebnisse dennoch zu schiitzen, schuf man fir Pflanzenziichtungen ein
eigenstandiges Schutzsystem. Der Patentierungsausschluss in Artikel la PatG ist
Ausdruck dieser Entwicklung. Er tragt ferner dem Doppelschutzverbot des Artikels
2 des Internationalen Ubereinkommens vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von
Pflanzenziichtungen®® Rechnung, welches die Zuerkennung eines Zichterrechts
durch die kumulative Gewéhrung eines besonderen Schutzrechts und eines Patents
ausschloss. Mit der Entwicklung der modernen Methoden der Bio- und insbesondere
der Gentechnologie fiel der patentrechtliche Hinderungsgrund der fehlenden
Wiederholbarkeit weg?. Im Rahmen der Revision des Ubereinkommens vom 2.
Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenziichtungen im Jahre 1991 ist sodann auch
das Doppelschutzverbot weggefallen, womit es den Verbandsparteien frei steht,
Pflanzensorten mit einem Recht sui generis, mit einem Patent oder mit beidem zu
schutzen.

Artikel 1a PatG steht mithin zwar Pflanzensorten und Tierrassen als Patentierungs-
hindernis entgegen, beinhaltet aber kein allgemeines Verbot der Patentierbarkeit von
Pflanzen oder Tieren?l. In der Lehre und Rechtsprechung wird allerdings zum Teil
die Auffassung vertreten, der Begriff der Pflanzensorte bzw. Tierart schliesse auch
Pflanzen und Tiere ein, in die ein Gen stabil eingebracht wurde, weshalb Patent-
anspriiche, die sich auf solche Pflanzen oder Tiere beziehen, nicht zugelassen
werden koénnten. Das Bundesgericht hat diese Frage in Bezug auf Artikel la PatG
offen gelassen’2, Die Grosse Beschwerdekammer des EPA kam in ihrem Entscheid
vom 20. Dezember 199973 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 Gegensttick 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 konnten. Daher reiche es fir die
Anwendung des Ausschlusses von der Patentierung nach Artikel 53 Buchstabe b
EPU nicht aus, wenn ein Anspruch eine oder mehrere Pflanzensorten umfasse oder
umfassen konne. Dieser Entscheid bestatigt die Auffassung, die der Bundesrat in
Bezug auf Artikel 1a PatG bisher schon vertreten hat’4. Die Rechtslage wird nun im
Sinne dieser (gefestigten) Praxis festgeschrieben, indem Erfindungen, deren
Gegenstand Pflanzen und Tiere sind und deren Ausfiihrung technisch nicht auf eine
bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschrankt ist, ausdriicklich als patentierbar
bezeichnet werden. Dieser Ansatz liegt auch der EG-Biotechnologie-Richtlinie (Art.
4 Abs. 2 und Erwégungsgrunde 29 bis 32) zugrunde.

68  patG Botschaft 1989, BBI 1989 111 232, 249 unter Verweis auf PatG Botschaft 1976, BBI 1976 11 1, 68;
Botschaft Gen-Schutz-Initiative, BBI 1995 Ill 1333, 1339.

69 Internationales 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.

70 patG Botschaft 1989, BBI 1989 111 232, 249; Botschaft Gen-Schutz-Initiative, BBI 1995 111 1333, 1339.
71 patG Botschaft 1989, BBI 1989 I11 232, 249: Botschaft Gen-Schutz-Initiative, BBI 1995 111 1333, 1339.
72 BGE 121 111 125, 130.

73 Grosse Beschwerdekammer, 20. Dezember 1999, Transgene Pflanze/Novartis 11, Rs. G 1/98; ABI. EPA
2000, 111.

74 patG Botschaft 1989, BBI 1989 11 232, 249; siehe auch Biotechnologie-Bericht EJPD, 19 f.
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Soweit Verfahren zur Zichtung von Pflanzen und Tieren in Frage stehen, bleibt es
bei der bisherigen Rechtslage: Technische — insbesondere bio- und gentechno-
logische — Zichtungsverfahren sind patentrechtlich schutzfahig, wobei sich der
patentrechtliche Schutz auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse solcher Herstel-
lungsverfahren erstreckt; dabei kann es sich z.B. auch um eine Pflanzensorte
handeln7>. Ausgeschlossen sind im Wesentlichen biologische Zuchtungsverfahren
sowie die entsprechenden Zuchtergebnisse. Zufolge der vorliegend Gbernommenen
Begriffsdefinition in Artikel 2 Absatz 2 der Biotechnologie-Richlinie (siehe oben
Ziff. 2.1.1) ist ein Verfahren zur Zuchtung von Pflanzen oder Tieren im Wesent-
lichen biologisch, wenn es vollstandig auf natirlichen Phdnomenen wie Kreuzung
oder Selektion beruht. Ein Verfahren ist mithin dann patentierbar, wenn es neben
beliebig vielen biologischen Schritten mindestens einen fir die Zeilerreichung
notwendigen, nichtbiologischen (technischen) Verfahrensschritt aufweist. Dieses
Verstandnis ist im Sinne einer einheitlichen Auslegung der nationalen Vorschriften
und des EPU (siehe Regel 23b Abs. 5 AO EPU) auch Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe
a E-PatG zugrunde zu legen. Ein Verfahren zur Zichtung von Pflanzen und Tieren
ist demnach (wohl entgegen BGE 121 111 125, 130 f.) nicht erst dann patentierbar,
wenn seine chemischen oder physikalischen Schritte im Rahmen einer Gesamtabwa-
gung gegenuber den biologischen Uberwiegen. Freilich setzt die Erteilung eines
Patents voraus, dass das entsprechende Verfahren die  weiteren
Patentierungsvoraussetzungen erflllt. Es muss insbesondere wiederholbar und fir
den Fachmann nicht naheliegend sein. Die vorgesehene engere Auslegung des
Patentierungsausschlusses nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a E-PatG schafft
diesbeziiglich keine Erleichterung.

2.1.2.9 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik
(Art. 2 Abs. 4 Bst. b E-PatG)

Der Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am
menschlichen oder tierischen Korper angewendet werden, ist sozialethisch
motiviert’6, Der Gesetzgeber wollte damit einen moglichst freien Zugang zu Ver-
fahren, die der Gesundheit von Mensch und Tier gelten, sichern. Erzeugnisse, insbe-
sondere Stoffe und Stoffgemische, die in solchen Verfahren angewendet werden
oder die Heilzwecken dienen, sowie deren Herstellungsverfahren sind dem-
gegenuber dem Patentschutz zuganglich. Dementsprechend sind auch gentechnische
Produkte, die im Rahmen einer Therapie oder zur Diagnose eingesetzt werden,
grundsatzlich patentierbar.

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b E-PatG ist im Vergleich zu Artikel 2 Buchstabe b in
der Fassung vom 17. Dezember 1976 bzw. von Artikel 2 Absatz 2 in der Fassung
nach Artikel 27 StFG inhaltlich unverandert belassen worden.

75 BGE 121 111 125, 131 ff.
76 patG Botschaft 1976, BBI 1976 11 1, 68; AB N 1976 1311.

66



2.1.3 Wirkung des Patentes (Art. 8 Abs. 1, 8a, 8b, 8c E-
PatG)

Grundsatz (Art. 8 Abs. 1 E-PatG)

In der Offentlichen Debatte (ber den Schutz biotechnologischer Erfindungen
begegnen Patente vielfach dem Missverstandnis, dass der Inhaber eines Patents auch
das Recht erhélt, die Erfindung nach Belieben zu nutzen. Ein Patent gibt dem
Inhaber indessen kein Recht zur Nutzung einer Erfindung. Der Patentinhaber erhalt
einzig ein Abwehrrecht: Damit kann er Dritten verbieten, die Erfindung ohne seine
Zustimmung gewerbsmassig zu benutzen. Will der Patentinhaber die Erfindung
nutzen, muss er sich an die geltende Rechtsordnung halten. Gerade im sensitiven
Bereich der Biotechnologie braucht es hierzu eine spezielle behordliche Bewil-
ligung. Die Voraussetzungen zu ihrer Erteilung werden nicht durch das Patentgesetz,
sondern durch andere Gesetze — z.B. das Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200077
oder das Gentechnikgesetz — geregelt. Dariber, ob und in welchem Umfang eine
Erfindung verwendet werden darf, entscheidet deshalb nicht das IGE als nationale
Patentbehorde, sondern andere hierflr spezialisierte Amtsstellen wie z.B. das Heil-
mittelinstitut Swissmedic, das Bundesamt fiir Gesundheit oder das Bundesamt fir
Umwelt, Wald und Landschaft.

Der geltende Artikel 8 Absatz 1 PatG vermag in seiner gegenwartigen Fassung das
genannte Missverstandnis nicht zu klaren. Er gibt ihm sogar Auftrieb, indem er
statuiert, dass der Patentinhaber das ausschliessliche Recht erhalte, die Erfindung
gewerbsmassig zu beniitzen. Zwar will dies nichts anderes besagen, als dass allein
der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung in den Grenzen der geltenden
Rechtsordnung zu benutzen. Doch kann dies der unbefangene Leser dem Wortlaut
nicht ohne weiteres entnehmen. Daher wird in Artikel 8 Absatz 1 E-PatG in Anleh-
nung an das Designgesetz der Abwehrcharakter des Schutzrechts herausgestrichen.

Diese Anderung ubersieht nicht, dass der Pateninhaber gehalten sein kann, seine
Erfindung im Rahmen der gesamten Rechtsordnung zu ben(tzen. Dies ergibt sich im
Umkehrschluss aus Artikel 37 PatG. Dieser Bestimmung zufolge kann jeder, der ein
Interesse nachweist, beim Richter auf Erteilung einer Lizenz flr die Beniitzung der
Erfindung klagen, wenn der Patentinhaber sie bis zum Anheben der Klage nicht in
genligender Weise im Inland ausgefuhrt hat und diese Unterlassung nicht zu
rechtfertigen vermag. Als Ausfiihrung im Inland gilt auch die Einfuhr. Artikel 37
PatG entbindet indessen weder den Patentinhaber noch den Lizenznehmer davon,
die Rechtsordnung insgesamt zu beachten. Weiter stellt die Charakterisierung als
Abwehrrecht durch den neuen Absatz 1 nicht den Anspruch des Patentinhabers auf
volle Entschadigung entsprechend Artikel 32 Absatz 2 PatG im Falle einer
Enteignung des Patents in Frage.

Schutz aus Verfahrenspatenten (Art. 8a E-PatG)

In Bezug auf die Reichweite des Schutzes ist zwischen Erzeugnis- und Verfahrens-
patenten zu unterscheiden:

Erzeugnispatente verleihen dem beanspruchten Erzeugnis Schutz, unbesehen davon,
ob es nach dem in den Patentunterlagen beschriebenen Verfahren hergestellt wird

77 Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 iiber Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz,
HMG); SR 812.21.
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oder nicht. Der bei der Produktion eines patentierten 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 Verfahrenspatenten (genauer: bei Herstellungsverfahren) ist Schutzgegenstand
ein Verfahren und kraft ausdriicklicher gesetzlicher Vorschrift (Art. 8 Abs. 3 PatG)
auch die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (sog. derivierter oder
abgeleiteter Stoffschutz). Ein Produkt ist ein unmittelbares Erzeugnis eines Ver-
fahrens, wenn es durch dieses Verfahren seine wesentlichen Merkmale erhalten
hat’8. Der geltende Artikel 8 Absatz 3 PatG wird mit einer Prézisierung als Absatz 1
in Artikel 8a E-PatG beibehalten und durch eine Regelung betreffend biologisches
Material (Abs. 2) erganzt.

Die Prazisierung in Absatz 1, dass nur Herstellungsverfahren angesprochen sind,
macht deutlich, dass nur die unmittelbaren Erzeugnisse eines solchen Verfahrens,
nicht aber die Erzeugnisse, die z.B. (iber ein Screeningverfahren identifiziert wer-
den, vom Verfahrensschutz mitumfasst sind. Diese Klarstellung hilft neben einer
stringenten Anwendung des Offenbarungserfordernisses durch die Patenterteilungs-
behorden, das Problem sogenannter Durchgriffsanspriiche (reach through claims)
mit Bezug auf Verfahrenspatente zu l6sen. Bei Durchgriffsanspriichen geht es um
Anspruchsformulierungen, mit denen versucht wird, den Schutz insbesondere von
Screeningverfahren oder von Wirkmechanismen auf noch nicht existierende Erzeug-
nisse auszudehnen, welche mit dem offenbarten Screeningverfahren gefunden wer-
den bzw. gemass dem Wirkmechanismus wirken. Die Anderung will sicherstellen,
dass diese Erzeugnisse selbst kiinftig vom Patent nicht erfasst sind.

Absatz 2 regelt die Besonderheiten des abgeleiteten (derivierten) Stoffschutzes bei
biologischem Material. Biologisches Material weist im Vergleich zu lebloser
Materie die Besonderheit auf, dass ihm die Vermehrung inhérent ist. Wirde der
Patentschutz fur biologisches Material, das nach einem patentierten Verfahren her-
gestellt wurde, bei der ersten Generation, also noch vor Einsetzen eines daran an-
schliessenden Vermehrungsvorgangs enden, wirde der Schutz aus dem Verfahrens-
patent entschieden verkirzt und wirtschaftlich weitgehend ausgehéhlt: Der Kaufer
solchen Materials konnte dieses vermehren und mit den Ergebnissen dieser
Vermehrung gewerblichen Handel betreiben. Damit wirde er den Patentinhaber
konkurrenzieren, ohne wie dieser Forschungs- und Entwicklungskosten und die
entsprechenden Risiken tragen zu missen. Deshalb legt Artikel 8a Absatz 2 E-PatG
fest, dass sich die Wirkung des Patents auf Erzeugnisse erstreckt, die durch Ver-
mehrung des nach dem patentierten Verfahren hergestellten biologischen Materials
gewonnen werden und mit denselben Eigenschaften ausgestattet sind. Der Patent-
schutz aus Verfahrenspatenten erfasst mit anderen Worten auch die Folge-
generationen, solange die nach dem patentierten Verfahren hervorgebrachten Eigen-
schaften bei diesen noch vorhanden sind. Der Ausdruck ,,Vermehrung“ schliesst
sowohl die Vermehrung durch Replikation (Klonen) als auch diejenige Vermehrung
mit ein, welche zu einer Zelldifferenzierung fiihrt. Der Schutz wird bei Vorliegen
einer oder beider Vermehrungsarten gewéhrt, in letzterem Fall unabh&ngig von
deren Reihenfolge.

78 BGE 701194, 202 f.
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Die Erstreckung des Schutzes aus Verfahrenspatenten auf Folgegenerationen von
biologischem Material erfasst nur Verfahren zur Herstellung solchen Materials,
nicht aber Verfahren, die sich ihrem Wesen nach auf bestimmte Arbeitsvorgange an
oder auf die Verwendung von biologischem Material richten. Folglich umfasst
beispielsweise der Schutz aus einem patentierten Verfahren zum Ausbringen von
Pflanzenschutzmittel weder die nach diesem Verfahren behandelten Pflanzen noch
deren Folgegenerationen. Dies wird indessen in der Offentlichen Diskussion
bisweilen Gibersehen.

Der Schutz eines Verfahrenspatentes kann nicht zum (derivierten) Schutz von Er-
zeugnissen flhren, die nach Artikel 2 Absatz 3 E-PatG wegen Verstosses gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossen
sind7®. Wie das Bundesgericht in Bezug auf Artikel 2 Buchstabe a PatG in der Fas-
sung vom 17. Dezember 1976 festhielt, schliesst diese Bestimmung, die Artikel 2
Absatz 3 E-PatG entspricht, nicht bloss Erzeugnisse, sondern ebenso Verfahren von
der Patentierung aus, wenn deren Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstossen wiirde80. Widerspricht die Verwendung eines Endpro-
dukts daher der Offentlichen Ordnung oder den guten Sitten, so ist auch das Her-
stellungsverfahren nicht patentierbar, soweit es notwendigerweise zu diesem End-
produkt fuhrt8l, Artikel 2 Absatz 3 E-PatG bleibt daher immer — natiirlich nicht nur
bei Erfindungen, die biologisches Material betreffen — vorbehalten.

Artikel 8a E-PatG fiihrt eine Ubereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 2 der EG-Bio-
technologie-Richtlinie herbei. Die Aufnahme einer Bestimmung entsprechend
Artikel 8 Absatz 1 der EG-Biotechnologie-Richtlinie ertbrigt sich angesichts der
Tatsache, dass das geltende schweizerische Recht Erzeugnispatenten bereits in
entsprechendem Umfang Schutz bietet82,

Fortwirkung des Schutzes fur biologisch reproduzierbares Material (Art. 8b E-
PatG)

Artikel 8b E-PatG stellt einen Spezialtatbestand zu den patentrechtlichen
Grundsatzen der Verarbeitung eines patentierten Erzeugnisses dar. Demnach
erstreckt sich der Schutz, der durch ein Patent fir ein Erzeugnis erteilt wird, das aus
einer genetischen Information besteht oder sie enthalt, auf jedes Material, in das
dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist
und ihre Funktion erfillt. 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.

Ein Eingriff in den Schutzbereich liegt indessen nicht schon dann vor, wenn die
genetische Information — d.h. eine DNA-Sequenz, namentlich, aber nicht not-
wendigerweise, einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens — in biologisches
Material eingebracht wird. Sie muss dort zusétzlich ihre in der ursprunglichen
Anmeldung konkret offenbarte Funktion erfillen. Es liegt auch keine Schutzrechts-
verletzung vor, wenn biologisches Material seine mit den erfindungswesentlichen
Merkmalen des patentierten Erzeugnisses Ubereinstimmenden Eigenschaften auf

79 BGE 121 111 125, 131 f.

80 BGE 121 11 125, 132.

81  BGE 121 11 125, 132.

82 vgl. Biotechnologie-Bericht EJPD, S. 22.
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andere Weise erhdlt, als durch Einschleusen der im patentierten Erzeugnis ent-
haltenen genetischen Information.

In diesem Zusammenhang ist bereits auf Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e E-PatG
hinzuweisen, dem zufolge sich die Wirkung des Patents nicht auch auf patentiertes
biologisches Material erstreckt, das im Bereich der Landwirtschaft als Folge einer
Auskreuzung zuféllig oder technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde (siehe Ziff.
2.1.4).

Artikel 2 Absatz 1 E-PatG bleibt ausdricklich vorbehalten. Damit wird eine be-
deutende Einschrankung des Schutzbereichs verdeutlicht: Der menschlichen Korper
in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung ist von Artikel 8b PatG nicht
erfasst. Damit ist klargestellt, dass der Mensch auch nicht mittelbar Gegenstand von
Anspriichen eines Patentinhabers werden kann, was mit Blick auf die Menschen-
wirde nicht tolerierbar wére.

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

Schutz fur Sequenzen und Teilsequenzen von Genen (Art. 8c E-PatG)

Der Schutzumfang fur Patente, die eine Sequenz oder Teilsequenz eines mensch-
lichen Gens zum Gegenstand haben (vgl. Ziff. 2.1.2.2 und 2.1.2.3), wird in jungster
Vergangenheit besonders in Deutschland kontrovers erortert. Ausgangspunkt der
Kontroverse bildet die fiir chemische Stoffe etablierte Rechtsprechung, der zufolge
der Schutz aus einem Erzeugnispatent absolut ist, d.h. unabhéngig sowohl von der
Art der Herstellung wie der Verwendung des Stoffes: Der Patentinhaber hat die
Befugnis, nicht nur jede Herstellung des patentierten Stoffes, sondern auch jegliche
Verwendungsarten desselben zu untersagen, selbst wenn er letztere weder gekannt
noch in der urspringlichen Anmeldung offenbart hat. Der Patentschutz ist insoweit
also nicht ,,zweckgebunden®, sondern ,absolut”. Die bis zum Erlass der EG-
Biotechnologie-Richtlinie vorherrschende Auffassung charakterisierte Sequenzen
oder Teilsequenzen von Genen als chemische Molekiile und stellte darauf bezogene
Erfindungen chemischen Stofferfindungen gleich. Damit wurde solchen Sequenzen
der absolute Schutz zugesprochen. Das Patent schiitzt demnach die Sequenzen oder
Teilsequenzen eines Gens in all seinen Funktionen und Verwendungsmaglichkeiten,
auch wenn diese weder im Anmeldungs- noch im Erteilungszeitpunkt bekannt sind.

Die Gleichbehandlung von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen mit chemi-
schen Verbindungen ist allerdings mit der Erkenntnis, dass etwa 40% der Gene
alternativ gespliced werden, d.h. flir mehr als nur ein Protein kodieren, in Frage
gestellt worden. Diese Erkenntnis riickte die strukturell-informationelle Doppelnatur
von Sequenzen und Teilsequenzen von Genen starker in das Bewusstsein. lhre
doppelte Natur ergibt sich zum einen daraus, dass es sich bei den Sequenzen unbe-
streitbar um biochemische Substanzen handelt. Sie sind der Trager von genetischen
Informationen. Zum anderen stellen Sequenzen und Teilsequenzen von Genen
Information dar, die in einem chemischen Prozess (der sogenannten Translation und
Transkription) in Proteine umgesetzt wird. Auf Sequenzen und Teilsequenzen von
Genen gerichtete Erfindungen machen sich die durch die Sequenzen vermittelten
genetischen Informationen zu Nutzen, indem die Sequenz bei der Proteinsynthese
als Matrize eingesetzt wird.

Der Gedanke, dass die Offenbarung einer einzigen Funktion einer gegebenen
Sequenz nach den Grundsétzen (ber den absoluten Stoffschutz dazu berechtigt,
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samtliche, d.h. auch die nicht offenbarten und mit der offenbarten Funktion in
keinem Zusammenhang stehenden Funktionen des Gens durch ein Erzeugnispatent
zu erfassen, wird vor dem Hintergrund der Multifunktionalitit der Gene als unange-
messen Kkritisiert. Dariiber hinaus dussern namentlich Forscherkreise die Beflirch-
tung, dass ein derart weitreichender Schutz bei Sequenzen oder Teilsequenzen von
Genen die Forschung behindern kénnte. Es ist in der Tat nicht von der Hand zu
weisen, dass die Aussicht, fir eine neu aufgeklarte, mit der offenbarten Funktion in
keinem Zusammenhang stehende Funktion eines Gens lediglich ein abhédngiges
Patent zu erhalten, den Anreiz an der Aufkldrung weiterer Funktionen bekannter
Sequenzen reduziert. Die vom IGE bei Hochschulen, Forschungsinstituten und
Unternehmen im Bereich der Biotechnologie durchgefiihrte reprasentative Umfrage
ergab ebenfalls, dass die Teilnehmer dieser Umfrage die Abh&ngigkeit von Patenten
auf Sequenzen und Teilsequenzen von Genen als problematisch erfahreng3. Eine
Zweckbindung des Stoffschutzes bei Patenten auf solche Sequenzen wurde von den
Umfrageteilnehmern als wichtige Massnahme vorgeschlagen, um den Zugang zu
genetischen Erfindungen zu verbessern und Abh&ngigkeiten zu vermeiden84. Auch
wenn in der Praxis Falle von unangemessen erscheinenden Abhadngigkeiten die
grosse Ausnahme geblieben sind, enthalt der vorliegende Uberarbeitete VVorentwurf
mit Artikel 8c Absatz 1 E-PatG einen Vorschlag, den Schutzumfang eines An-
spruches fiir eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in Abweichung von der
bisher herrschenden Ansicht iber den Schutzumfang solcher Anspriiche auf die in
der Anmeldung entsprechend dem Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe f E-PatG konkret
beschriebenen Eigenschaften und Verwendungszwecke zu begrenzen. Mit dieser
Beschrankung des Schutzbereichs sollen sowohl verschiedentlich beftirchtete unan-
gemessene Abhangigkeiten von Sequenzanspriichen als auch Patentanmeldungen
mit spekulativen Funktionsangaben verhindert werden.

Die Beschrankung des Schutzumfangs erfasst alle Sequenzen oder Teilsequenzen
von Genen, d.h. alle Nukleotidsequenzen, die flir mindestens ein Protein kodieren,
wobei sich die im Patent beanspruchte Erfindung auf diese Eigenschaft richten
muss. Erfasst sind nur Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, flr die sich in der
Natur eine Entsprechung findet, nicht aber synthetisch entwickelte Sequenzen oder
Teilsequenzen von Genen. Denn hier tritt der mit einer biologischen Funktion
verknlpfte Informationscharakter von Genen hinter die Charakterisierung als
chemische Substanz zurtick.

Soweit nicht Anspriiche auf Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen Gegenstand
eines Erzeugnisanspruches bilden, wird am absoluten Stoffschutz festgehalten. Dies
gilt namentlich fir Erzeugnisanspriche auf Stoffe der traditionellen Chemie. Die
sachliche Rechtfertigung flr den hinsichtlich der Verwendungen uneingeschrénkten
Umfang des Stoffschutzes liegt in der Bereicherung des Standes der Technik durch
die Lehre, auf deren Grundlage der Stoff erstmals zuganglich gemacht wird. Durch
die erstmalige Beschreibung des erstmals synthetisierten oder aus der Natur isolier-
ten chemischen Stoffs in der Patentanmeldung wird der Stoff der Allgemeinheit be-
kannt und kann so zur Grundlage weiterer Forschung auch durch Dritte werden.
Anders als bei Sequenzen und Teilsequenzen von Genen ist die technische Nutz-
barkeit nicht durch eine biologische Funktion des Stoffs vorgegeben. Davon abge-
sehen bildet bei chemischen Stoffen der traditionellen Chemie nicht der zielge-

83 Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 8.2, Figure 34.
84 Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 8.2, Figures 38 und 39.
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richtete Einsatz von (genetischer) Information Gegenstand eines Patentanspruchs.
Ein Festhalten am absoluten Stoffschutz fir chemische Stoffe rechtfertigt sich
schliesslich auch deswegen, weil die Erfahrungen der letzten 30 Jahre mit dem ab-
soluten Stoffschutz keine Regelungsdefizite aufgezeigt haben.

Nach dem im Auftrag des IGE erstellten Gutachten legt die EG-Biotechnologie-
Richtlinie in Bezug auf den Schutzumfang von Sequenzen und Teilsequenzen von
Genen nur fest, dass fir sie auch ein Erzeugnisschutz, also Stoffschutz zu gewahr-
leisten sei, wenn die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und
erfinderischen Tétigkeiten erflllt sind. Dies schliesse aber aus, solchen Sequenzen
den absoluten Stoffschutz abzusprechen, wenn ihre Bereitstellung bereits alle Paten-
tierungsvoraussetzungen erfulleds. Das Gutachten fuhrt weiter aus, dass die mit der
Einfihrung eines zweckgebundenen Stoffschutzes verbundene generelle Absage an
einen absoluten Stoffschutz flir Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen die Ver-
pflichtungen der Schweiz aus Artikel 27 Absatz 1 TRIPS-Abkommen verletzen
wirdes6, Dazu ist wie folgt Stellung zu nehmen: Die vorgeschlagene Beschrankung
des Schutzumfangs folgt aus dem Erfindungsbegriff, der den Besonderheiten des
Erfindungsgegenstands Rechnung tragt. Soweit ndmlich die durch eine Nukleotid-
sequenz verkorperte genetische Information Gegenstand einer Erfindung bildet,
kann die durch die genetische Erfindung geldste Aufgabe nicht lediglich in der
Bereitstellung einer neuen Sequenz gesehen werden. Denn diese beinhaltet fiir sich
gesehen noch keine technische Lehre zum Handeln. Vielmehr liegt eine fertige
technische Lehre erst dann vor, wenn in der urspriinglichen Anmeldung nicht nur
das Protein oder Teilprotein, fiir das die Sequenz oder Teilsequenz kodiert, offenbart
wird, sondern der Anmeldung auch glaubhaft entnommen werden kann, welche
Funktion das Protein oder Teilprotein hat. Das Auffinden dieser Verwendungs-
maoglichkeiten bildet mit anderen Worten Merkmal und Kern einer genetischen
Erfindung. Wenn die Erfindung nur nach vorheriger Erkenntnis dieser Funktion als
fertig betrachtet werden kann, dann wohnt dem Sequenzanspruch ebenso ein finales
Element inne wie dem zweckgebundenen Stoffanspruch. Das TRIPS-Abkommen
macht hinsichtlich des Erfindungsbegriffs indessen keine VVorgaben an den Gesetz-
geber. Dies wird beispielsweise aus der weltweit unterschiedlichen Handhabung der
Patentierung computerbezogener Erfindungen deutlich. Daneben lasst auch Artikel 5
Absatz 3 in Verbindung mit Erwdgungsgrund 24 der EG-Biotechnologie-Richtlinie
Raum fur eine Interpretation, wonach der Erfindungsbegriff bei genetischen Er-
findungen nur den zweckgerichteten Einsatz genetischer Informationen umfasst, was
die entsprechende Konsequenz mit Bezug auf den Schutzbereich zur Folge hatte.
Der vorliegende VVorschlag bewegt sich daher im Rahmen des Handlungsfreiraumes,
den das TRIPS-Abkommen und die EG-Biotechnologie-Richtlinie belassen. Freilich
ist zu beachten, dass die VVorgaben der Richtlinie in dieser Hinsicht Gegenstand der
Beurteilung durch die von der Kommission eingesetzte EU-Expertengruppe flr die
Fragen der Patentierung im Bereich der Biotechnologie bilden.

Der Schutzbereich eines européischen Patents, d.h. der Umfang des erworbenen
Ausschliesslichkeitsrechts sowie das Vorliegen einer Verletzung des europaischen
Patents, beurteilt sich grundsatzlich nach dem nationalen Recht (EPU 64 | und I1I).

85 JoserH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 44/98 iiber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen, Ziff. 12.4.2.1.

86 JosepH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 44/98 (iber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen, Ziff. 12.4.2.4.
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Artikel 8c Absatz 1 E-PatG wird daher auf den schweizerischen Teil eines
europaischen Patents Anwendung finden. Der Schutzumfang wird in Artikel 69 EPU
sowie im Protokoll vom 5. Oktober 1973 (ber die Auslegung des Art. 69 des
Ubereinkommens nur in den Grundziigen bestimmt. Artikel 8c Absatz 1 E-PatG
steht hierzu nicht im Widerspruch.

Neben dem Vorschlag eines zweckgebundenen Stoffschutzes enthadlt Absatz 2 von
Artikel 8c E-PatG eine Auslegungsregel fir die Beurteilung bei Uberlappungen von
Nukleotidsequenzen, der auf Erwégungsgrund 25 der EG-Biotechnologie-Richtlinie
zurtickgeht. Demnach wird bei Nukleotidsequenzen, die sich lediglich in fir die
Erfindung nicht wesentlichen Abschnitten tberlagern, jede Sequenz patentrechtlich
als selbstdndig und damit unabhédngig angesehen. Bei der Beurteilung, ob der
uberlappende Bereich als fir die jeweilige Erfindung wesentlich zu gelten hat,
kommt es auf die im jeweiligen Patent entsprechend Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe f
E-PatG konkret offenbarte und beanspruchte Funktion (Verwendung) an und nicht
auf die objektive (naturliche), nicht offenbarte und nicht beanspruchte Funktion. Auf
diese Weise schafft Absatz 2 nicht nur Rechtssicherheit, sondern minimiert im
Bereich von Patenten auf Nukleotidsequenzen die Félle, in denen es zu abh&ngigen
Patenten kommen kann.

2.1.4 Ausnahmen von der Wirkung des Patentes (Art. 9,
9a und 9b Abs. 3 E-PatG)

Hintergrund

Die Ausschlusswirkung des Patents erstreckt sich auf jede gewerbsméssige Be-
nltzung der Erfindung (Art. 8 Abs. 1 PatG). Artikel 8 Absatz 2 PatG fiihrt die
Benutzungshandlungen im Einzelnen auf. Das Patentgesetz enthalt demgegeniber
bislang keine spezielle gesetzliche Regelung, der zufolge sich die Wirkung des
Patents nicht auf bestimmte Benutzungshandlungen erstreckt. Dennoch sind Ein-
schrankungen der Wirkung eines Patents in der Patentrechtspraxis anerkannt. Der
Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 sah in dieser Hinsicht vor, das sogenannte
Forschungs- bzw. Versuchsprivileg gesetzlich festzuschreiben und in seiner Reich-
weite in einer liberalen Weise zu umschreiben. Die Vernehmlassung im Jahre 2002
sowie die vertiefte Diskussion im Jahre 2003 haben gezeigt, dass die Tragweite des
Vorschlags zum Forschungsprivileg der Klarung bedarf und die Ausnahmen von der
Wirkung des Patents tber diese Regelung hinaus zu verdeutlichen bzw. zusatzlich
auszudehnen sind. Dem tragen Artikel 9 und 9a E-PatG Rechnung. Artikel 9 E-PatG
fihrt eine Reihe von Benutzungshandlungen auf, gegen deren Vornahme dem
Pateninhaber kein Verbotsrecht zusteht. Artikel 9a E-PatG regelt den Sonderfall der
Benltzung eines patentierten Forschungswerkzeugs.

Private Benutzung (Art. 9a Abs. 1 Bst. a E-PatG)

Buchstabe a nimmt Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen
Zwecken vorgenommen werden, von den Wirkungen des Patents aus. Sie bilden das
Gegenstick zur gewerbsmassigen Benltzung der Erfindung, die wéhrend der Patent-
schutzdauer allein dem Patentinhaber vorbehalten ist (freilich nur im Rahmen der
Rechtsordnung; vgl. Ziff. 2.1.3). Der private Bereich wird durch die Privatsphére
bestimmt und umfasst die hdusliche oder familidare Sphére. Handlungen in diesem
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Bereich unterstehen nicht dem Verbotsrecht des Patentinhabers, sofern sie nicht
gewerbsmassig vorgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn die im
privaten Bereich handelnde Person die Erfindung wirtschaftlich ausbeutet, indem sie
ihr Einkommen fordert oder Bedirfnisse Dritter befriedigt. Als private Benltzung ist
etwa die Benutzung einer Erfindung zu Studien- bzw. Ausbildungszwecken
anzusehen. Nicht als privat ist demgegentber die Beniitzung in Vereinen, auch wenn
diese ideelle Zwecke verfolgen.

Forschungsprivileg (Art. 9 Abs. 1 Bst. b und Art. 9a PatG)

In der Patentrechtspraxis ist anerkannt, dass Handlungen zu Forschungs- bzw.
Versuchszwecken keine Verletzung der Rechte des Patentinhabers darstellen (sog.
Forschungs- oder Versuchsprivileg). Als Handlungen, die zu Versuchszwecken vor-
genommen werden, und daher ohne die Zustimmung des Patentinhabers zuldssig
sind, gelten nach dem gegenwadrtigen Meinungsstand in der Schweiz Handlungen
zur Uberprifung der Ausfiihrbarkeit oder Tauglichkeit und zur technischen
Weiterentwicklung einer offenbarten Erfindung. Ob und inwieweit die Forschung zu
gewerblichen Zwecken sowie mit dem Ziel der Vorbereitung der Marktzulassung
durchfuhrte Versuche vom Versuchsprivileg erfasst sind, ist fir das schweizerische
Recht allerdings nicht hochstrichterlich geklart. Die Meinungen im Schrifttum gehen
diesbeztiglich auseinander.

Die Vernehmlassung im Jahre 2002 sowie die vertieften Diskussionen im Jahre 2003
haben gezeigt, dass sich die Forscherkreise des Forschungsprivilegs und seiner
Bedeutung und Reichweite noch nicht in ausreichendem Masse bewusst sind. Dieses
ungenugende Bewusstsein ist im Wesentlichen auf das Fehlen einer Gesetzes-
vorschrift und in der Unsicherheit hinsichtlich der Reichweite des Forschungs-
privilegs zurlckzufiihren. Es nahrt die Befiirchtung weiter Kreise, dass Patente die
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie behindern. Dies
obschon verschiedene empirische Studien8’ einschliesslich die vom IGE im Jahre
2003 bei Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen im Bereich der
Biotechnologie durchgefuhrte Umfrage zwar Spannungsfelder, aber keine systema-
tische Behinderung der Forschung durch Patente fiir biotechnologische Erfindungen
festgestellt haben. Mit Blick auf den Umstand, dass die Forschungsfreiheit ins-
gesamt und besonders auf dem Gebiet der Biotechnologie von grosser Bedeutung fur
den technischen Fortschritt ist, den das Patentrecht fordern will, enthielt bereits der
Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 einen Vorschlag, das Forschungsprivileg gesetz-
lich zu verankern. Die Tragweite dieses Vorschlags war nun aber offensichtlich fur
die betroffenen Kreise unklar.

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG greift den in seiner Stossrichtung bestatigten
Vorschlag zum Versuchs- bzw. Forschungsprivileg auf. Der gegeniiber dem Vorent-
wurf vom 29. Oktober 2001 tberarbeitete Wortlaut soll aber verdeutlichen, dass das
Privileg in Anlehnung an die Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofsgs

87 OECD, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices, Paris 2002; EU-
Kommission, Evaluierung der Auswirkungen des Unterbleibens oder der Verzégerung von
Veroffentlichungen, deren Gegenstand patentfahig sein konnte, auf die gentechnologische
Grundlagenforschung gemass Artikel 16 Buchstabe b) der Richtlinie Nr. 98/44/EG uber den rechtlichen
Schutz biotechnologischer Erfindungen, Brissel 2002.

88 Urteil vom 11. Juli 1995, Klinische Versuche I, BGHZ 130, 259; Urteil vom 17. April 1997, Klinische
Versuche 1l, BGHZ 135, 217.
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und somit weitreichend ausgestaltet wird. Wie die vom IGE durchgefiihrte Umfrage
gezeigt hat, wird ein breites Forschungsprivileg von den Teilnehmern dieser
Untersuchung als Massnahme zur Losung festgestellter Probleme stark befiirwortet
und unterst(tzt89, Nach Artikel 9 Absatz 2 E-PatG wird das Privileg als zwingendes
Recht ausgestaltet, um einer verschiedentlich befuirchteten und denkbaren vertrag-
lichen Beschréankung entgegenzutreten. Artikel 9a E-PatG statuiert schliesslich einen
Lizenzanspruch fiir die Benutzung von sogenannten Forschungswerkzeugen. Mit
den genannten gesetzlichen Vorkehren soll die Forschungsfreiheit und das dem
Patentsystem inhérente Ziel der Forderung der Forschung und Entwicklung sicher-
gestellt werden. Zugleich soll gewahrleistet sein, dass sich der Patentschutz als ein
wichtiges Instrument zur Forderung der Forschung und der technischen Entwicklung
auch auf dem Gebiet der biotechnologischen Erfindungen weiterhin bewéhren wird.

Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG ist jedes planméssige VVorgehen zur
Gewinnung von Erkenntnissen Uber den Gegenstand der patentierten Erfindung
unabhéngig vom verfolgten Zweck erlaubt. Damit ist zundchst die wissenschaftliche
Forschung am Gegenstand der Erfindung insgesamt von der Wirkung des Patent-
rechts ausgenommen und zwar auch dann, wenn sie kommerziell ausgerichtet ist.
Entscheidend ist, dass die Forschung der Gewinnung von Erkenntnissen Uber die
patentierte Erfindung dient. Dies bedeutet flir den Bereich genetischer Erfindungen,
dass eine patentierte Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens ohne die
Zustimmung des Patentinhabers zwecks Erforschung weiterer technischer Nutz-
effekte dieser Sequenz benitzt werden darf, ganz gleich, zu welchen Zwecken die so
gewonnenen Erkenntnisse bestimmt sind. Beispielweise konnte bei der patentierten
Sequenz des Gens, das fir Insulin kodiert, ergriindet werden, ob die Sequenz fiir ein
oder mehrere weitere Proteine kodiert oder zu anderen Zwecken eingesetzt werden
kann, als flr die Synthese von Insulin zwecks Behandlung von Diabetes. Die aus
dieser Forschung hervorgegangenen Erfindungen sind ihrerseits nach den allge-
meinen Erteilungsvoraussetzungen dem Patentschutz zugénglich, wobei Artikel 8c
E-PatG sicherstellt, dass Abhadngigkeiten unter Patenten auf Sequenzen oder
Teilsequenzen von Genen weitestgehend vermieden werden. Angesichts des Um-
stands, dass heute davon ausgegangen wird, dass ein grosser Teil der Gene fiir mehr
als ein Protein kodieren kann, ist das Forschungsprivileg hier von grosser Tragweite.
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG stellt mithin sicher, dass die Forschung an
patentierten Nukleotidsequenzen, insbesondere jene Forschung, die sich auf deren
Weiterentwicklung sowie Neuverwendung bezieht, nicht durch Patente gehemmt
wird. Patente dirften somit keinen negativen Einfluss auf den Fortgang sowohl der
Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung im Bereich der
Genomics und Proteomics haben. Aber auch ausserhalb des besonderen Kontextes
genomischer Erfindungen leistet das Forschungsprivileg Gewahr dafiir, dass die
Forschung zum Nutzen der Gesellschaft nicht behindert wird.

Das Forschungs- oder Versuchsprivileg nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG
erfasst darlber hinaus auch klinische Versuche, mit denen die Wirksamkeit und die
Vertraglichkeit eines den geschitzten Wirkstoff enthaltenden Arzneimittels an
Menschen gepriift wird. Dies auch dann, wenn die Erprobungen mit dem Ziel
vorgenommen werden, Daten fiir die arzneimittelrechtliche Zulassung einer pharma-
zeutischen Zusammensetzung zu gewinnen. Die gewerbliche Ausrichtung von Ver-
suchen und die Absicht, die gewonnenen Ergebnisse zu gewerblichen Zwecken zu

89 Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 8.2, Figures 35 und 36.
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verwenden, machen die Versuchshandlungen selbst noch nicht zu unzuléssigen
Patentverletzungen. So ist die Herstellung, Zubereitung und Lagerung eines patent-
geschitzten Erzeugnisses zuléssig, sofern diese Handlungen zur Durchfiihrung von
klinischen Versuchen und in der Absicht erfolgen, eine arzneimittelrechtliche Zu-
lassung in der Schweiz zu erlangen. Hat der Versuch allerdings keinen Bezug zur
technischen Lehre, werden Erprobungen in einem vom Versuchszweck nicht mehr
gerechtfertigten grossen Umfang vorgenommen oder werden die Versuche in der
Absicht durchgefiihrt, den Absatz des Erfinders mit seinem Produkt zu storen oder
zu hindern, so liegen keine zuldssigen Versuchshandlungen vor. Auch die
Herstellung eines geschitzten Erzeugnisses auf Vorrat im Hinblick auf dessen
Inverkehrbringen nach Ablauf der Patentschutzdauer (sog. stockpiling) stellt keine
zuldssige Versuchshandlung dar. Das Versuchsprivileg kann in dieser Ausgestaltung
auf den Entscheid eines WTO-Panels im Streit zwischen der Europdischen Union
und Kanada®0 abgestutzt werden. Das Panel erblickte in einer Bestimmung des
kanadischen Rechts, welche die Entwicklung von Generika im Hinblick auf die
Einholung einer Marktzulassung wéhrend der Patentlaufzeit zuldsst, keinen Verstoss
gegen das TRIPS-Ubereinkommen.

Das Forschungsprivileg ist freilich nicht schrankenlos und kann dies auch nicht sein.
Ansonsten konnten Dritte als Trittbrettfahrer die Erfindungen der anderen wirt-
schaftlich nutzen, ohne sich an deren Kosten zu beteiligen, was den Patentschutz
aushohlen wirde. Die Formulierung, dass die Handlungen zu Forschungs- oder
Versuchszwecken die patentierte Erfindung zum Gegenstand haben mussen, will
klarstellen, dass die Freistellung nur gilt, wenn die patentierte Erfindung Gegenstand
der Forschung ist, d.h. deren Untersuchungsobjekt darstellt. Nicht erfasst ist dem-
nach die Verwendung einer patentierten Erfindung als Instrument oder Hilfsmittel
bei der Forschung. Wéhrend also die Benutzung einer Erfindung nach Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe b E-PatG freigestellt ist, wenn sie darauf abzielt, neue Er-
kenntnisse Uber den Erfindungsgegenstand zu gewinnen (Forschung am patentierten
Gegenstand), bedarf die Benutzung der Erfindung als Arbeitswerkzeug, das die
Erforschung eines anderen Gegenstands ermdglicht oder erleichtert (Forschung mit
dem patentierten Gegenstand), der Zustimmung des Patentinhabers.

Besonders gentechnologische Erfindungen kdnnen wichtige Forschungswerkzeuge
(sog. research tools) darstellen, die praktisch ausschliesslich als Instrument oder
Hilfsmittel zur Forschung dienen. Ein Beispiel hierfir ist die Polymerase-Ketten-
reaktion (PCR®1). Hierbei handelt es sich um ein elementares Verfahren der Gen-
technologie, das erlaubt, sehr kleine Mengen von Nukleotidsequenzen zu verviel-
faltigen. Die Vervielféltigung l6st das Problem, dass genetisches Material oft nur in
ausserst geringen Mengen vorliegt und sich so einem direkten Nachweis oder einer
Analyse entzieht. Dieses Verfahren ist Gegenstand eines Patents. Die Benutzung
dieses Verfahrens in der Forschung kann nicht unter Berufung auf Artikel 9 Absatz
1 Buchstabe b E-PatG frei erfolgen, sondern ist von der Zustimmung des Patent-
inhabers abhangig. Die Verfiigbarkeit von PCR in der Forschung war allerdings nie
ein Problem, da sie durch diskriminierungsfreie Lizenzen in Verbindung mit dem
Vertrieb der flr die PCR erforderlichen Stoffe gewahrleistet ist. Ein anderes Beispiel
fiur ein Forschungswerkzeug ist eine Sequenz eines Gens, das fir einen Rezeptor

90  Kanada - Patentschutz fiir pharmazeutische Produkte, Entscheid vom 17. Mérz 2000, angenommen am
7. April 2000, WT/DS114/R.

91 polymerase Chain Reaction.
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kodiert. Ein Rezeptor ist eine signallibermittelnde Struktur (Empfanger-Protein)
innerhalb einer Zelle, das Signale, zum Beispiel in Form eines Hormons, empféangt
und in einer anderen Form weiterleitet. Rezeptoren konnen Angriffspunkte von
Medikamenten sein. Wird ein Rezeptor patentiert, so erlaubt das Forschungsprivileg
nicht, diesen ohne Zustimmung des Patentinhabers zum Test von chemischen
Stoffen zu verwenden, die an diesen Rezeptor binden kdnnten. Ein Erstrecken des
Forschungsprivilegs auf patentgeschiitzte Forschungswerkzeuge ist nicht angezeigt,
da damit nicht nur die wirtschaftliche Grundlage vieler Unternehmen, die auf die
Auffindung und Entwicklung solcher Forschungswerkzeuge spezialisiert sind, ge-
fahrdet wirde, sondern fir die Forschung und Entwicklung solcher Werkzeuge
jeglicher Ansporn verloren ginge. Dennoch kann die Gefahr von Fehlmonopoli-
sierungen in diesem Bereich nicht ibersehen werden. Der vorliegende Entwurf tragt
diesem Risiko Rechnung, indem Artikel 9a Absatz 1 E-PatG einen Anspruch auf
eine nicht ausschliessliche Lizenz zur Benltzung einer patentierten Erfindung als
Instrument oder Hilfsmittel zur Forschung gibt. Dieser Anspruch kann beim
Scheitern der Bemiihungen um die Erteilung einer solchen Lizenz beim Richter ein-
geklagt werden (Art. 9a Abs. 2 E-PatG). Umfang und Dauer der Lizenz sind vom
Richter nach Massgabe des in Frage stehenden Forschungsvorhabens festzulegen.
Bei der Bemessung der Vergltung an den Patentinhaber hat der Richter die
Umstande des Einzelfalles und den wirtschaftlichen Wert der Lizenz zu
beruicksichtigen und sich an vergleichbaren Lizenzgebiihren zu orientieren.

Artikel 9a E-PatG beinhaltet zugleich einen LOsungsansatz, um einem weiteren
Konfliktfeld der Forschung auf dem Gebiet biotechnologischer Erfindungen zu
begegnen. Dieses betrifft Materialnutzungsvertrage (Material Transfer Agreements,
MTASs), die den Zugang zu und die Benutzung von biologischem Material regeln,
das vom Inhaber des Materials einem an dessen Verwendung fiir die Forschung
Interessierten abgegeben wird. MTAs enthalten zuweilen Nutzungsbestimmungen,
die den Empfanger sehr weitreichend binden. So kann sich der Materialgeber etwa
ausbedingen, dass Erfindungen, die der Empfanger im Rahmen der Nutzung des
biologischen Materials macht, auf ihn bergehen, oder dass ihm als Materialgeber
fur Endprodukte, die aus der Forschung hervorgegangen sind, Lizenzgebiihren zu
zahlen sind. Dies selbst dann, wenn die Erfindung bzw. das Endprodukt nicht durch
ein Patent des Materialgebers gedeckt sind. Solche Abreden sind zuweilen unter den
Schlagworten ,,reach through licence* oder ,,reach through royalties* angesprochen.
Es ist im Rahmen der vorliegenden Revision des Patentgesetzes nicht angezeigt,
eine vertragsrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Beurteilung solcher Abreden
vorzunehmen und die Grenzen der Vertragsfreiheit auszuloten. Vielmehr ist fest-
zustellen, dass der Inhaber des biologischen Materials den Zugang zu diesem
kontrolliert und daher in einer besseren Verhandlungsposition ist, weil er den Ab-
schluss eines MTAs verweigern kann, wenn der Interessierte nicht bereit ist, die
Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Soweit Patente auf biologischem Material
dem Vorschub leisten, schafft Artikel 9a E-PatG Abhilfe, indem der Anspruch auf
eine einfache Lizenz zur Nutzung einer patentierten Erfindung als Hilfsmittel in der
Forschung und die Mdoglichkeit der Durchsetzung des Anspruchs vor Gericht die
Verhandlungsposition des Empféngers solchen Materials stirken. Dies freilich ohne
eine angemessene Auswertung der Erfindung durch den Materialgeber in Frage zu
stellen. Daneben bleiben weitere Rechtsbehelfe des Vertrags- und Wettbewerbs-
rechts vorbehalten.
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Artikel 9 Absatz 2 E-PatG verleint dem Forschungsprivileg in Artikel 9 Absatz 1
Buchstabe b E-PatG einen zwingenden Charakter: Vertragliche Vereinbarungen,
welche das Privileg einschrdnken oder gar aufheben sollten, sind demnach nicht
rechtlich durchsetzbar. Damit wird der Befiirchtung Rechnung getragen, dass im
Rahmen insbesondere von MTAs aufgrund der ungleichen Verhandlungspositionen
Abreden getroffen werden konnten, die durch das Forschungsprivileg vermittelte
Freiheit beschneiden.

Benutzung fur Unterrichtszwecke (Art. 9 Abs. 1 Bst. ¢ E-PatG)

Zul&ssig ist nach dieser Vorschrift die Benutzung einer Erfindung zu Unterrichts-
zwecken. Als solche ist die Benltzung in Lehrveranstaltungen zu Ausbildungs-
zwecken zu sehen. Ziel der Benuitzung muss die Wissensvermittlung an Lernende,
Schuler oder Studierende sein. Uber diese Zielsetzung hinausgehende Beniitzungen,
die auf eine wirtschaftliche Ausbeutung der Erfindung hinauslaufen, sind nicht frei-
gestellt. Buchstabe c erfasst damit nur die Ausbildung an Lehrstétten, insbesondere
an Fachhochschulen und Universitaten. So durfte etwa im Rahmen von Lehrver-
anstaltungen an Hochschulen das Verfahren der Polymerase-Kettenreaktion (PCR92)
auch ohne Zustimmung des Patentinhabers genutzt und die hierfur erforderlichen
Stoffe hergestellt werden.

Nicht erfasst ist dagegen die Ausbildung in industriellen Betrieben. Die Grenze zur
Gewerbsmaéssigkeit liesse sich hier nicht mehr ziehen. Zudem darf erwartet werden,
dass die Benltzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen durch den Patent-
inhaber ermdglicht wird.

Zuchterprivileg (Art. 9 Abs. 1 Bst. d E-PatG)

Im Zusammenhang mit dem Forschungsprivileg als Ausnahme von der Wirkung des
Patentrechts, sind das sortenschutzrechtliche Ziichterprivileg und die diesbe-
zuglichen Beriihrungspunkte zwischen Sorten- und Patentschutz anzusprechen. Eine
eingehende Darstellung der Schnittstellen zwischen Patent- und Sortenschutz findet
sich in der aktuellen Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes iber den Schutz
von Pflanzenziichtungen®3 und in Ziffer 2.1.5.

Eine wichtige Einschrankung des Sortenschutzrechtes ist das sogenannte Zlchter-
privileg, welches nicht nur die Weiterzucht und die Entwicklung neuer Sorten,
sondern bislang auch deren Vermarktung ohne Erlaubnis des Berechtigten an der
Ursprungssorte ermdglicht. Im Rahmen der Revision des Sortenschutzgesetzes soll
allerdings die freie Verwertung der neuen Sorten eingeschrénkt werden, soweit es
sich um im Wesentlichen abgeleitete Sorten handelt. Das geltende Patentgesetz
kennt als Pendant zum Zichterprivileg das Forschungsprivileg. Auch wenn die
Reichweite des Forschungsprivilegs in der Patentrechtspraxis derzeit nicht restlos
geklért ist, so lasst sich doch mit Blick auf die Schnittstelle zum Sortenschutzrecht
die Feststellung machen, dass die Zucht und Weiterentwicklung neuer Sorten, bei
der patentrechtlich geschutzte Pflanzen verwendet werden, schon heute unter das
Forschungsprivileg fallen und damit nicht der Zustimmung des Patentinhabers
bedurfen. Die Weiterzucht ist damit auch im Bereich des Patentrechts gewéhrleistet.

92 polymerase Chain Reaction.

93 Botschaft vom M (iber die Genehmigung des revidierten internationalen Ubereinkommens zum Schutz
von Pflanzenziichtungen und die Anderung des Sortenschutzgesetzes, BBI 2004 m, Ziff. 1.3.
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Die Vermarktung der neuen Sorte bedarf allerdings dann der Zustimmung des
Patentinhabers, wenn die neue Sorte Merkmale des patentgeschuitzen pflanzlichen
Ausgangsmaterials beibehélt. Die Restriktionen mit Bezug auf die Vermarktung der
resultierenden Ergebnisse der Weiterzucht ergeben sich aus dem Bedirfnis, das
Sortenschutz- bzw. Patentrecht nicht derart auszuhohlen, dass die Leistungen des
Zuchters oder Erfinders keinen angemessenen Schutz mehr erhalten. Sie lassen sich
umso mehr rechtfertigen, als mit der im Zuge der Revision des Sortenschutzgesetzes
vorgesehenen Regelung von Zwangslizenzen bei abhdngigen Schutzrechten ein
Instrument Dbereitgestellt wird, dass auch auf der Stufe der Vermarktung eine
gegenseitige Blockierung bei der Verwertung der Schutzrechte verhindert.

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d E-PatG klart nun mit Blick auf die bislang nicht
gefestigte Reichweite des Forschungsprivilegs ausdriucklich, dass die Nutzung
biologischen Materials zum Zwecke der Zichtung, Entdeckung und Entwicklung
einer neuen Pflanzensorte nicht dem Verbotsrecht des Pateninhabers unterliegt. Mit
dieser Klarstellung wird der freie Zugang zum pflanzengenetischen Material fur die
Zwecke der Forschung und Weiterzucht im Patentrecht sichergestellt. Sie ist von
erheblicher Tragweite, da ansonsten der modernen Pflanzenziichtung eine wichtige
Grundlage der Forschung und Entwicklung entzogen werden konnte. Die Zuweisung
in einen eigenen Buchstaben stellt nicht in Frage, dass ein Teilaspekt des For-
schungsprivilegs geregelt wird, sondern tragt dem besonderen Kontext der Pflanzen-
ziichtung Rechnung.

Auskreuzung (Art. 9 Abs. 1 Bst. e E-PatG)

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e E-PatG nimmt patentiertes biologisches Material,
das im Bereich der Landwirtschaft als Folge einer Auskreuzung zuféllig oder
technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde, von den Wirkungen des Patents aus.
Unter Auskreuzung versteht man die Vererbung einer bestimmten Eigenschaft aus
einer Kulturpflanzensorte in eine andere. Die Auskreuzung, d.h. die Ubertragung
von Genen oder auch Transgenen, findet in der Regel durch die Ubertragung von
Pollen statt. Ein Landwirt kann daher im Regelfall nicht fiir Patentverletzung in
Anspruch genommen werden, wenn er als Folge einer Auskreuzung patentiertes
Saat- oder Pflanzgut angebaut hat. Der Landwirt soll davor geschitzt werden, dass
er aufgrund von Vorgéngen, die sich seiner steuernden Einflussnahme entziehen,
verschuldensunabhangigen Anspriichen des Patentinhabers ausgesetzt ist. Die
Vorschrift ist ihrem Zweck entsprechend eng auszulegen. So kann sich der Landwirt
nicht auf diese Ausnahme berufen, der sich eine Auskreuzung gezielt zur gewerbs-
maéssigen Verwendung zunutze macht. In diesem Falle tragt aber der Patentinhaber
die Beweislast.

In Verkehr gebrachtes biologisches Material (Art. 9b Abs. 3 E-PatG)

Der Erschopfungsgrundsatz, demzufolge sich die Ausschliesslichkeitsrechte an den
vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebrachten patentge-
schutzten Waren erschopfen, l&sst sich nicht unbesehen auf biologisches Material
ubertragen.

In Einklang mit Artikel 10 der EG-Biotechnologie-Richtlinie dehnt Artikel 9b
Absatz 3 E-PatG die Erschopfungswirkung auf die Vermehrung geschitzten
biologischen Materials aus, das vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in
Verkehr gebracht wurde, insoweit dies fur die bestimmungsgemasse Verwendung

79



notwendig ist und das so gewonnene Material anschliessend nicht fiir eine weitere
Vermehrung verwendet wird. Damit wird ein Ausgleich geschaffen zwischen dem
Interesse des Erwerbers, die erworbene Ware entsprechend der Zweckbestimmung
verwenden zu konnen, und dem Interesse des Patentinhabers, keine Aushohlung
seines Patents durch die Vermehrung des von ihm in Verkehr gesetzten biologischen
Materials hinnehmen zu missen. Fir die Beurteilung der Frage, ob eine Vermehrung
eine bestimmungsgemasse Verwendung darstellt, hat eine objektivierte Be-
trachtungsweise Platz zu greifen, indem u.a. auf die Natur des abgeschlossenen
Geschéfts, die Ware selbst, den Geschaftsbereich des Erwerbers, das Verkaufs-
volumen und den Verkaufspreis abzustellen ist.

Die zuweilen gedusserte Befiurchtung, es bedirfe der Zustimmung des Patent-
inhabers, wenn z.B. die Ernte von patentgeschiitztem Weizen zu Backwaren verar-
beitet wird, ist im Lichte der vorgeschagenen Regelung unbegriindet. Dies selbst
dann, wenn das Erfinderische durch die Eigenschaft des Weizens begriindet wird,
aufgrund seines spezifischen Eiweissgehalts besonders fir die Herstellung von
Backwaren geeignet zu sein. Hat der Patentinhaber dem Inverkehrbringen von
patentgeschutztem pflanzenbiologischem Material — z.B. Vermehrungsmaterial einer
patentierten Pflanze — zugestimmt, kann er nicht mehr Uber die Weiterverdusserung
dieses Vermehrungsmaterials oder tber die Verwendung der Ernte bestimmen, die
aus dem Anbau dieses Vermehrungsmaterials gewonnen wird. Er kann sich
aufgrund von Artikel 9b Absatz 3 E-PatG nur noch der erneuten Vermehrung des
pflanzenbiologischen Materials bzw. der Herstellung von Vermehrungsmaterial
widersetzen (freilich unter Vorbehalt des Landwirteprivilegs, siehe Ziff. 2.1.5). Das
Verbotsrecht des Patentinhabers findet mit anderen Worten seine Grenze bei der
bestimmungsgemassen Verwendung des Ertrags aus dem Anbau rechtmassig
erworbenen Vermehrungsmaterials der patentgeschiitzten Pflanze. Wird eine
spezifische Verwendung von pflanzenbiologischem Material als Erfindung bean-
sprucht (z.B. die Verwendung zur Herstellung von Mehl fir Backwaren), so hat
dieser Anspruch nur Bestand, wenn dieser Anspruch die allgemeinen Patentierungs-
voraussetzungen erflllt. Die erfinderische Tatigkeit ist nur dann gegeben, wenn die
beanspruchte Verwendung gegeniiber den aus dem Stand der Technik bekannten
Verwendungen fur einen Fachmann nicht naheliegend war.

2.1.5 Gesetzliche Beschrankungen im Recht aus dem
Patent (Art. 40b E-PatG)

Schnittstelle zum Sortenschutz: Einfihrung des Landwirteprivilegs und einer
Zwangslizenz bei abhangigen Schutzrechten

Zwischen der vorliegenden Revision des Patentgesetzes und dem Sortenschutzgesetz
vom 20. Mérz 1975%, welches ebenfalls Gegenstand einer Revision bildet, bestehen
verschiedene Beruhrungspunkte, die in der Botschaft zur Revision des Sortenschutz-
gesetzes eingehend dargestellt sind%. Mit Blick auf diese Schnittstellen wurden
beide Revisionsvorhaben bislang eng koordiniert. Auf Grund der unterschiedlichen
Ergebnisse der Vernehmlassungsverfahren zu den beiden Revisionen im Jahre 2002

94 SR 232.16.

95  Botschaft vom M (iber die Genehmigung des revidierten internationalen Ubereinkommens zum Schutz
von Pflanzenziichtungen und die Anderung des Sortenschutzgesetzes, BBI 2004 W, Ziff. 1.3.
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beschloss der Bundesrat allerdings je ein unterschiedliches weiteres Vorgehen. Die
fir die Gesetzesrevisionen federfiihrenden Bundesstellen sahen deshalb von einer
parallelen Weiterfliihrung der beiden Revisionsvorhaben ab. Aufgrund der Schnitt-
stellen zwischen dem Patent- und dem Sortenschutz erachteten sie es indessen fur
erforderlich, dass einige punktuelle Anderungen des Patentgesetzes, die urspriinglich
Gegenstand der laufenden Revision des Patentgesetzes bildeten, aus dieser herausge-
I6st und vorab im Rahmen der Revision des Sortenschutzgesetzes geregelt werden.
Diese Anderungen haben zwei Beschrankungen des Rechts aus dem Patent zum
Gegenstand: die Einfuhrung des Landwirteprivilegs und die Neuregelung von
Zwangslizenzen bei Abh&ngigkeiten zwischen Patent- und Sortenschutzrechten.

Das Landwirteprivileg entstammt dem Sortenschutzrecht. Es besagt, dass Landwirte
berechtigt sind, Erntegut einer geschutzten Sorte als Vermehrungsmaterial fir den
Wiederanbau im eigenen Betrieb zu verwenden. Dieses Privileg soll neu im fiinften
Abschnitt des Patentgesetzes eingeflihrt werden, wie dies bereits im Rahmen des
Vernehmlassungsentwurfs vom 29. Oktober 2001 zur Revision des Patentgesetzes
vorgeschlagen wurde. Es handelt sich hierbei um ein wichtiges politisches Anliegen,
dem der Bundesrat entspricht. Die Anderung des Patentgesetzes im Rahmen der
Revision des Sortenschutzgesetzes (Art. 35a und 35b E-PatG) vermeidet, dass bis
zum Inkrafttreten der Patentgesetzrevision Saatgut beziiglich des Sortenschutzes,
jedoch nicht beziglich des Patentschutzes unter das Landwirteprivileg féllt. Das
Landwirteprivileg im Patentgesetz wird bezogen auf Erfindungen betreffend
Pflanzen gleich ausgestaltet wie im Sortenschutzrecht. Die Einfiihrung des Land-
wirteprivilegs in der Patentgesetzgebung hat freilich zur Folge, dass sich dieses nicht
nur auf Pflanzen, sondern auch auf Tiere bezieht. Die vorgeschlagenen
Bestimmungen haben den folgenden Wortlaut:

Art. 35a

A®®Landwirteprivileg
I. Grundsatz

! Landwirte, die durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in
Verkehr gebrachtes pflanzliches Vermehrungsmaterial erworben haben,
durfen das im eigenen Betrieb durch den Anbau dieses Materials
gewonnene Erntegut im eigenen Betrieb vermehren.

2 Landwirte, die durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in
Verkehr gebrachtes tierisches Vermehrungsmaterial oder in Verkehr
gebrachte Tiere erworben haben, dirfen die im eigenen Betrieb durch
Verwendung dieses Materials oder dieser Tiere gewonnenen Tiere im
eigenen Betrieb vermehren.

3 Die Landwirte bendtigen die Zustimmung des Patentinhabers, wenn sie
das gewonnene Erntegut beziehungsweise das gewonnene Tier oder
tierische Vermehrungsmaterial Dritten zu Vermehrungszwecken abgeben
wollen.

*Vertragliche Abmachungen, die das Landwirteprivileg im Bereich der
Lebens- und Futtermittelherstellung einschranken oder aufheben, sind
nichtig.

Art. 35b
I1. Umfang und Entschadigung
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! Der Bundesrat bestimmt die vom Landwirteprivileg erfassten
Pflanzenarten; dabei berticksichtigt er insbesondere deren Bedeutung als
Rohstoff fir Nahrungsmittel und Futtermittel.

2 Wirkt sich das Landwirteprivileg negativ auf das Angebot neuer Sorten
aus oder sind die berechtigten Interessen der Patentinhaber nicht mehr
gewahrt, so sieht der Bundesrat vor, dass die Landwirte der nachbauenden
Betriebe dem Patentinhaber eine Entschadigung bezahlen missen. Er kann
die Entschadigungspflicht auf Betriebe einer bestimmten Grdsse
beschrénken. Er bestimmt, wie die Entschédigung einzuziehen ist.

% Der Bundesrat kann fiir die Landwirte der nachbauenden Betriebe, die
Patentinhaber und weitere Personen die Pflicht vorsehen, die
erforderlichen Auskinfte zu erteilen.

Patentschutz fir Pflanzen kann dazu flhren, dass ein Sortenschutzinhaber seine
Pflanzensorte, die die Merkmale einer patentrechtlich geschutzten Pflanze aufweist
(z.B. ein Gen enthalt, das eine spezifische Schadlingsresistenz bewirkt), nicht ohne
die Zustimmung des Pateninhabers vermarkten kann. Umgekehrt kann aber auch der
Patentinhaber sein Patent nicht ohne die Zustimmung des Sortenschutzinhabers
nutzen, wenn er damit ein Sortenschutzrecht verletzt. Um moglichen Konfliktfallen
zu begegnen, die aufgrund gegenseitiger Abhangigkeit bei der Vermarktung der
Sorte bzw. der Erfindung denkbar sind, ist in die VVorlage zur Revision des Sorten-
schutzgesetztes ein Vorschlag aufgenommen worden, der in Ubereinstimmung mit
Artikel 12 der EG-Biotechnologie-Richtlinie eine Zwangslizenz sowohl in Bezug
auf das Patentrecht als auf das Sortenschutzrecht einfiihrt. Dabei wird der VVorschlag
eines Artikels 36a E-PatG des Vorentwurfs vom 29. Oktober 2001 i{bernommen.
Die Regelung der Zwangslizenzen bei Abh&ngigkeiten verhindert, dass sich die
Rechtsinhaber gegenseitig blockieren und wertvolle neue Sorten bzw. Erfindungen
nicht vermarktet werden konnen. Falls sich der Patentinhaber und der Sortenschutz-
inhaber nicht selber einigen kénnen, kann jeder von ihnen das Gericht anrufen, das
uber die Erteilung einer nicht ausschliesslichen Zwangslizenz entscheidet. Die
vorgeschlagene Bestimmung hat folgenden Wortlaut:

Art. 36a
I1. Abh&ngiges Sortenschutzrecht

! Kann ein Sortenschutzrecht ohne Verletzung eines friiher erteilten Patents
nicht beansprucht oder benutzt werden, so hat der Pflanzenziichter
beziehungsweise der  Sortenschutzinhaber Anspruch auf eine nicht
ausschliessliche Lizenz in dem fir die Erlangung und Beniitzung seines
Sortenschutzrechts erforderlichen Umfang, sofern die Pflanzensorte einen
namhaften Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung im
Vergleich mit der patentgeschiitzten Erfindung darstellt.

2 Der Patentinhaber kann die Erteilung der Lizenz an die Bedingung
knupfen, dass ihm der Sortenschutzinhaber eine Lizenz zur Beniitzung
seines Sortenschutzrechtes erteilt.

Zwangslizenzen bei Diagnostika (Art. 40b E-PatG)

Ein wichtiges Anwendungsfeld genetischer Erfindungen ist die Diagnose von
Krankheiten, die mit genetischen Informationen in Verbindung gebracht werden
konnen. Soweit schwere Krankheiten auf einzelne Sequenzen oder Teilsequenzen
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von Genen bzw. einzelne Nukleotid-Polymorphismen (Single Nucleotide Poly-
morphisms oder SNPs, d.h. Stellen im Genom, die innerhalb einer Individuen-
gemeinschaft eine gednderte Sequenzbase aufweisen) zurlckzuftihren sind, kann ein
Patent auf solche Nukleotidsequenzen mit sich bringen, dass auf dem Markt keine
alternativen Diagnostikmethoden verfugbar sind, die zu einem ebenso zuverl&ssigen
Diagnose-Ergebnis fiihren. Dies kann eine marktbeherrschende Situation auf dem
fraglichen Produktemarkt zur Folge haben, die zu Missbrduchen — insbhesondere
Preismissbrauchen — fuhren kann. Mit Blick auf den neuen Artikel 3 Absatz 2 KG
stellt Artikel 40b E-PatG Klar, dass eine missbrauchliche Austibung des Patentrechts
bei Erfindungen, die ein Erzeugnis oder ein Verfahren zur Diagnose beim Menschen
betreffen, Gegenstand einer kartellrechtlichen Beurteilung bilden kann. In Anschluss
an eine in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbs-
widrigen Praxis kann die resultierende Beintrachtigung des Marktes vom Gericht
durch die Erteilung einer Zwangslizenz behoben werden.

In der Offentlichen Diskussion wird zuweilen gefordert, die Benltzung patentierter
Diagnostika generell als Ausnahme von der Wirkung des Patents freizustellen. Ein
derartiger Eingriff in die Schutzwirkungen eines Patents ist allerdings weder
gerechtfertigt noch angezeigt: Damit wirden nicht nur die berechtigten Interessen
des Erfinders negiert, sondern es ginge zugleich der Ansporn fur die Forschung und
Entwicklung solcher Produkte verloren, was dem Offentlichen Interesse an einer
qualitativ hoch stehenden Gesundheitsversorgung zuwiderlaufen wiirde. Schliesslich
darf auch nicht Gbersehen werden, dass die Benutzer von Diagnostika in der Regel
auch als gewerbliche Anbieter zur Durchfuhrung von Diagnosen im Markt auftreten,
so dass sie gegenuber dem Pateninhaber, ihrem wirtschaftlichen Konkurrenten,
durch eine Ausnahme von der Wirkung des Patents bevorteilt wirden, ohne sich an
den entsprechenden Forschungs- und Entwicklungskosten beteiligt zu haben.

2.1.6 Anforderungen an die Patentanmeldung (Art. 49
Abs. 2 Bst. f, 49a, 50a, 81a und 138 E-PatG)

Form der Anmeldung (Art. 49 Abs. 2 Bst. f E-PatG)

Spekulative Schutzbegehren mit breitesten Anspriichen, die nichts dartiber aussagen,
zu was das Beanspruchte dient, konnen nicht zu gultigen Patenten fihren.
Beispielsweise beinhaltet ein Anspruch auf eine Nukleotidsequenz ohne Angabe
einer Funktion keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine
patentierbare Erfindung dar. Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe f E-PatG konkretisiert
die Anforderungen an die Offenbarung, indem er vorschreibt, dass das urspringlich
eingereichte Patentgesuch bei Erfindungen, die eine Nukleotidsequenz oder eine
Sequenz oder Teilsequenz eines Gens 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 EG-
Biotechnologie-Richtlinie, an welchen Stellen das Erfordernis der Beschreibung der
gewerblichen Anwendbarkeit in Bezug auf biotechnologische Erfindungen
aufgestellt und erldutert wird, ist in Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe f E-PatG nicht
bloss von Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens die Rede, sondern allgemein
von Nukleotidsequenzen. Versteht man n&mlich unter einem Gen eine
Nukleotidsequenz, die fir mindestens ein Protein kodiert, so erweist sich der
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Wortlaut der EG-Biotechnologie-Richtlinie als zu eng, da Erfindungen auch in
Bezug auf Nukleotidsequenzen denkbar sind, die nicht Teil eines Gens im
erlauterten Sinne sind. So haben Nukleotidsequenzen regulatorische, produktive und
strukturelle Funktionen, die durchaus Gegenstand einer Erfindung bilden konnen.
Die Abweichung vom Wortlaut der EG-Biotechnologie-Richtlinie fuhrt zu einer
Verdeutlichung, nicht aber zu einer inhaltlichen Differenz (vgl. Erwagungsgrund 23
der EG-Biotechnologie-Richtlinie).

Die Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von der
Sequenz erfullten Funktion setzt voraus, dass im Falle der Verwendung einer
Sequenz eines Gens oder eines Teiles von dieser zur Herstellung eines Proteins oder
Teilproteins angegeben wird, welches Protein oder Teilprotein hergestellt wird und
welche Verwendungsmaoglichkeiten letzteres hat. Betrifft eine Erfindung eine
Nukleotidsequenz, die nicht ein Protein oder einen Teil davon kodiert, so sind die als
Erfindung beanspruchten Verwendungsmoglichkeiten der Sequenz konkret zu
beschreiben.

Die Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von der
Sequenz erfillten Funktion liefert die Grundlage, um das Patent auf den Teil der
angemeldeten Nukleotidsequenz einzuschranken, der fur die beschriebene Funktion
wesentlich ist (siehe 9a Abs. 2 E-PatG, vorne Ziff. 2.1.4).

Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen
(Art. 49a, Art. 8la und Art. 138 Abs. 1 Bst. b E-PatG)

Die in der modernen Biotechnologie in den letzten Jahren erzielten Fortschritte er-
maoglichen die verstarkte Nutzung von genetischen Ressourcen und dem dazugehori-
gen traditionellen Wissen von indigenen oder lokalen Gemeinschaften in der
Forschung und Industrie. Genetische Ressourcen werden in Artikel 2 CBD definiert
als genetisches Material — also pflanzliches, tierisches und mikrobiologisches
Material, das funktionale Erbeinheiten enthalt — von tatsdchlichem oder potentiellem
Wert. Demgegenuber besteht bis heute keine international anerkannte Definition des
Begriffs ,traditionelles Wissen*. Allgemein kann dieses umschrieben werden als die
Kenntnisse, Innovationen und Gebrduche von indigenen und lokalen
Gemeinschaften in Entwicklungs- und Industrieldndern, welche diese Uber
Generationen geschaffen, verbessert und an die sich &ndernden Bedirfnisse und
Umwelteinfliisse angepasst sowie, hdufig in mindlicher Form, an die nachfolgende
Generation weitergegeben haben.

Im Zusammenhang mit dem Zugang zu genetischen Ressourcen und traditionellem
Wissen sowie der Aufteilung der aus deren Nutzung entstehenden wirtschaftlichen
und anderen Vorteile stellen sich zahlreiche Fragen (sog. access and benefit sharing-
Problematik). Zur ihrer Losung werden verschiedene Ansétze diskutiert. Dazu ge-
horen Transparenz erhéhende Massnahmen wie beispielsweise die Offenlegung der
Quelle in der Patentanmeldung (sog. declaration of source). Die internationalen
Diskussionen Uber solche Massnahmen haben aber bisher noch keine konkreten
Resultate gebracht. Zudem geniigen patentrechtliche Massnahmen fir sich alleine
nicht, da sie nur Teilaspekte der access and benefit sharing-Problematik zu losen
vermogen, weshalb zusétzlich anderweitige Massnahmen in anderen Rechtsbe-
reichen notwendig sind.

Die Schweiz hat im Rahmen der WIPO im Mai 2003 sowie im TRIPS-Rat der WTO
im Juni 2003 Vorschlage unterbreitet, die Losungsansatze enthalten und Hindernisse
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fur die Einfiihrung eines Offenlegungserfordernisses auf nationaler Ebene aus-
rdumen wollen (siehe Ziff. 1.2.3). Artikel 49a und Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b
E-PatG setzen die schweizerischen Vorstosse um, soweit sie das Patentrecht
betreffen.

Der Patentanmelder wird durch Artikel 49a E-PatG verpflichtet, in der Patentanmel-
dung Angaben Uber die Quelle einer genetischen Ressource bzw. von traditionellem
Wissen von indigenen und lokalen Gemeinschaften zu machen. In den
internationalen Diskussionen Uber die Offenlegungsproblematik werden neben dem
vorliegend verwendeten Begriff ,,Quelle” andere Ausdricke erortert (so etwa
,2ursprung“ und rechtliche Provenienz; vgl. dazu die Resultate der 7.
Vertragsparteienkonferenz der CBD). Diese erweisen sich indessen als zu eng.

Der Begriff ,,Quelle* (source) ist so weit wie moglich zu verstehen und umfasst den
geographischen Herkunftsort gemdss Erwagungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-
Richtlinie, das ,,Ursprungsland der genetischen Ressourcen* (country of origin) und
das ,,genetische Ressourcen zur Verfugung stellende Land“ im Sinn von Artikel 2
CBD sowie andere Quellen wie z.B. Genbanken, botanische Garten, Datenbanken
und wissenschaftliche Publikationen. Als Quelle der genetischen Ressource kann
schliesslich auch das durch den Internationalen Vertrag der FAO geschaffene
multilaterale System angegeben werden.

Die Verwendung des allgemeinen Begriffs ,,Quelle* verfolgt verschiedene Zwecke.
Er dient als Dachbegriff flr die vorstehend erwéhnten unterschiedlichen Referenzen,
die im Zusammenhang mit dem access and benefit sharing gebréuchlich sind.
Zudem stellt er die notwendige Flexibilitat her, da die genaue Bedeutung einiger der
erwéhnten Referenzen in ihrer Tragweite unklar sind bzw. in der Praxis nur schwer
oder gar nicht festgestellt werden konnen. Dies trifft insbesondere auf das
»ursprungsland der genetischen Ressourcen® zu. Weiter soll verhindert werden, dass
der Patentanmelder aufwendige Nachforschungen (ber das Ursprungsland der
genetischen Ressourcen anstellen muss. Da auch das multilaterale System des
Internationalen Vertrags der FAO als Quelle angegeben werden kann, unterstutzt
Artikel 49a E-PatG nicht nur die Umsetzung der Biodiversitatskonvention, sondern
auch des Internationalen Vertrages der FAO sobald dieser fur die Schweiz in Kraft
tritt.

In diesem Zusammenhang gilt es den Sinn und Zweck der Offenlegung der Quelle
von genetischen Ressourcen oder traditionellem Wissen in Patentanmeldungen zu
berucksichtigen: Diese verschafft im Bereich der ,,access and benefit sharing“-
Problematik eine grossere Transparenz. Im Anwendungsbereich der CBD soll diese
insbesondere die Uberpriifung erlauben, ob einerseits die auf Kenntnis der Sachlage
gegriindete vorherige Zustimmung (sog. prior informed consent) der Vertragspartei
vorliegt, welche die genetischen Ressourcen zur Verfugung stellt, und andererseits
Vorkehrungen fur die Aufteilung der sich allenfalls aus der kiinftigen kommerziellen
und sonstigen Nutzung dieser Ressourcen ergebenden Vorteile (sog. benefit sharing)
getroffen wurden. Folglich ist als Quelle in Sinne von Artikel 49a E-PatG primér
das Land zu nennen, welches die genetischen Ressourcen zur Verfiigung stellt, bzw.
die eingeborene oder ortsansassige Gemeinschaft, von welcher das traditionelle
Wissen stammt. Es sind aber Félle denkbar, in welchen diese Quellen dem Erfinder
oder Patentanmelder nicht bekannt sind oder — wenn Gberhaupt — nur mit unverhalt-
nismassig grossem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kdnnen. Dies ist bei-
spielsweise bei genetischen Ressourcen der Fall, welche im Laufe der Zeit an ver-
schiedene Empfanger weiter gegeben wurden. In solchen Fallen soll der Patent-
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anmelder eine andere Quelle als das die genetischen Ressourcen zur Verfligung stel-
lende Land bzw. die indigene oder lokale Gemeinschaft angeben konnen. Artikel
49a E-PatG verpflichtet den Patentanmelder somit nicht, die in der Praxis kaum oder
nur mit sehr grossem Aufwand feststellbare Kette von Empfangern vollstandig
zuriick zu verfolgen. Artikel 49a E-PatG verlangt stattdessen die Angabe von fur
den Anmelder verfiigbaren Informationen und gestattet daher auch die Angabe von
anderen Quellen wie beispielsweise botanische Gérten oder Genbanken.

Artikel 49a E-PatG betrifft neben genetischen Ressourcen auch das traditionelle
Wissen Uber solche Ressourcen. Damit wird einem Anliegen der EKAH ent-
sprochen, welche das Benefit Sharing auch mit Bezug auf solches Wissen verlangt.
Die EKAH anerkennt ausdricklich die bei der Bestimmung der Quelle bestehenden
praktischen Schwierikgeiten. Der in Artikel 49a E-PatG gewahlte Losungsansatz,
welcher diesen Schwierigkeiten Rechnung tragt, dirfte somit den Anforderungen
der EKAH entsprechen.

Ist dem Erfinder oder dem Patentanmelder die Quelle der fraglichen genetischen
Ressource bzw. des traditionellen Wissens nicht bekannt, so hat er eine entsprechen-
de Erklarung abzugeben. Damit soll verhindert werden, dass in denjenigen Aus-
nahmefallen, in denen dem Patentanmelder die Quelle nicht bekannt ist, das Patent
aufgrund dieses Nichtbekanntseins verwehrt bleibt.

Artikel 138 Buchstabe b E-PatG sieht vor, dass der Anmelder dem IGE innerhalb
von 30 Monaten nach dem Anmelde- oder dem Prioritdtsdatum Angaben Uber die
Quelle nach Artikel 49a E-PatG einzureichen hat. Damit gilt Artikel 49a E-PatG
auch fir internationale Patentanmeldungen mit Bestimmung Schweiz.

Enthalt die Patentanmeldung keine Erklarung ber die Quelle der genetischen Res-
source bzw. der Kenntnisse, Innovationen und Gebrduche, so finden die Artikel 59
Absatz 2 und Artikel 59a Absatz 3 Buchstabe b PatG Anwendung: Das IGE setzt
dem Patentanmelder eine Frist zur Behebung dieses Mangels und weist, bei unbe-
nutztem Fristablauf, das Patentgesuch zurtick. Somit kann das Fehlen einer Er-
klarung tber die Quelle in der Patentanmeldung letztendlich dazu fuhren, dass kein
Patent gewahrt wird.

Nach Artikel 81a E-PatG wird die vorséatzliche Falschangabe der Quelle mit einer
Busse von bis zu 100'000 Franken bestraft. Zudem kann der Richter die Veroffent-
lichung des Urteils anordnen. Der Straftatbestand von Artikel 81a E-PatG ist erfiillt,
wenn der Patentanmelder vorsétzlich eine andere als die ihm bekannte Quelle in der
Erklarung angibt bzw. erklart, ihm sei keine Quelle bekannt, obwohl er tber ent-
sprechende Informationen verfugt. Es handelt sich dabei um ein von Amtes wegen
zu verfolgendes Offizialdelikt.

Gemass Erwégungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-Richtlinie soll mit Bezug auf
eine Erfindung, die biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs
zum Gegenstand hat oder derartiges Material verwendet, die Patentanmeldung An-
gaben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen, falls dieser be-
kannt ist. Zugleich wird klargestellt, dass die Prifung der Patentanmeldungen und
die Gultigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente davon unberiihrt bleiben.
Die von der Schweiz in der WIPO und WTO eingereichten Vorschlage und die sie
umsetzenden Artikel 49a und 138 E-PatG gehen in zweierlei Hinsicht tber Erwa-
gungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-Richtlinie hinaus: Einerseits betrifft die
Offenlegungspflicht nicht nur genetische Ressourcen von Pflanzen und Tieren,
sondern auch solche von Mikroorganismen sowie das traditionelle Wissen von
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indigenen und lokalen Gemeinschaften. Andererseits fiihrt die Nichterfillung der
Offenlegungspflicht zur Zurickweisung der Patentanmeldung (Art. 59 Abs. 2 und
Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG) und die vorsatzliche Falschangabe der dem Erfinder
oder Patentanmelder bekannten Quelle soll strafrechtlich geahndet werden (Art. 81a
E-PatG). Erwégungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-Richtlinie sieht demgegeniber
weder fur den Fall der Nichterfullung der Offenlegungspflicht noch bei vorsatzlicher
Falschangabe patent- oder strafrechtliche Sanktionen vor. Schliesslich besteht ein
Unterschied in der Begriffsverwendung: Wéhrend Erwégungsgrund 27 der EG-
Biotechnologie-Richtlinie von biologischem Material spricht, verwenden die
Vorschlage der Schweiz und die sie umsetzenden Artikel 49a und 138 E-PatG den
Begriff genetische Ressourcen. Ein Vergleich der Definitionen dieser Begriffe zeigt
aber auf, dass diese weitgehend deckungsgleich sind. Allerdings umfasst der Begriff
genetische Ressourcen nicht biologisches Material menschlichen Ursprungs.

In diesem Zusammenhang steht auch das vom Nationalrat am 14. Dezember 2001
angenommene Postulat Sommaruga vom 5. Oktober 20019%. Mit Artikel 49a E-PatG
nimmt der Revisionsentwurf eines der beiden Anliegen des Postulates auf. Dieses
fordert zusatzlich patentrechtliche Massnahmen, welche die Aufteilung der Vorteile,
welche aus der Verwendung von genetischen Ressourcen entstehen, verbessern.
Diese Massnahmen sollen den Vorschriften der Biodiversitatskonvention Rechnung
tragen. Nach Artikel 15.7 CBD soll die Aufteilung der wirtschaftlichen Vorteile ,,zu
einvernehmlich festgelegten Bedingungen® (mutually agreed terms) erfolgen. Die
Biodiversitatskonvention schreibt somit kein bestimmtes Modell der Vorteils-
aufteilung vor, sondern geht vielmehr von der vertraglichen Autonomie der beteilig-
ten Parteien aus. Es erscheint deshalb nicht angebracht, im Patentrecht VVorschriften
uber die Vorteilsaufteilung zu erlassen und damit in diese Autonomie einzugreifen.
Zudem sind die im Postulat aufgefiihrten Massnahmen auch aus praktischer und
juristischer Sicht problematisch. So wird beispielsweise gefordert, dass Eigentimer
der Erfindung und des Patentes werden soll, wer den wertméssig hoheren Beitrag
liefert. Konkret misste also in jedem Einzelfall festgestellt werden, ob der Wert der
fraglichen Erfindung oder der Wert der verwendeten genetischen Ressource/des ver-
wendeten traditionellen Wissens hoher ist. Die fur diesen Vergleich notwendige
Wertbestimmung der Erfindung l&sst sich aber zum Zeitpunkt der Patentanmeldung
nicht oder nur schwer vornehmen, da dannzumal der (zukunftige) Wert der Erfin-
dung nicht bekannt sein dirfte. Zudem besteht fiir die verwendete genetische Res-
source bzw. das traditionelle Wissen regelmadssig kein Markt, so dass sich deren
Wert ebenfalls nur mit grossem Aufwand oder gar nicht feststellen lasst. Aufgrund
dieser praktischen und juristischen Probleme werden die geforderten zusatzlichen
Massnahmen im revidierten Patentgesetz nicht umgesetzt.

Offenbarung von Erfindungen betreffend biologisches Material (Art. 50a E-
PatG)

Nach Artikel 50 PatG ist die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass eine
Fachperson sie ausfiihren kann. Bei biologischen Systemen ist wegen ihrer hohen
Komplexitdt das Offenbarungsgebot von Artikel 50 PatG durch eine blosse
Beschreibung oft kaum zu erfillen ist. Wer sich beispielsweise um Patentschutz fir
einen Mikroorganismus als solchen bemiiht, hat h&ufig grosse oder sogar uniber-
windbare Schwierigkeiten, die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass eine

96 01.3596 — Biologische Ressourcen des Siidens. Recht auf Partizipation.
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Fachperson sie nachvollziehen kann. Eine gewisse Erleichterung bringt Artikel 27
PatV, der in Einklang mit dem Budapester Vertrag vom 28. April 1977 Uber die
internationalen Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen fir die
Zwecke von Patentverfahren9’ (Budapester Vertrag) erlaubt, eine nur unvollstandig
maogliche Offenbarung im Patentgesuch durch die Hinterlegung einer Kultur des
beanspruchten Organismus bei einer anerkannten Sammelstelle zu ergénzen. Dritte
konnen unter Einhaltung gewisser Bedingungen die Herausgabe der Probe ver-
langen. Damit wird dem Interesse der Allgemeinheit an der Kenntnisnahme von
Erfindungen in einer im Vergleich zur blossen Beschreibung gleichwertigen, wenn
nicht sogar tberlegenen Weise Rechnung getragen.

In den Absétzen 1 und 2 von Artikel 50a E-PatG wird die in Artikel 27 Absatz 1
PatV mit Bezug auf Mikroorganismen bereits festgehaltene Regelung sinngemass
ins Gesetz Uberfihrt und auf biologisches Material insgesamt ausgedehnt. Sie wird
wie folgt nuanciert:

Betrifft eine Erfindung die Herstellung oder Verwendung biologischen Materials, so
muss die Patentanmeldung nach Absatz 1 Angaben (ber das Verfahren zur Her-
stellung oder Uber die Verwendung des Materials enthalten. Weil aus dem Material
selbst das zu patentierende Herstellungsverfahren oder die zu patentierende Verwen-
dung nicht ersichtlich sind, kann die Hinterlegung des Materials alleine noch nicht
eine ausreichende Offenbarung gewahrleisten. Hingegen ist es sinnvoll zu erlauben,
die Darlegung des Herstellungsverfahrens oder der Verwendung durch die Hinterle-
gung einer Probe des Materials zu erganzen.

Absatz 2 behandelt den Spezialfall von Erzeugnisanspriichen auf biologisches
Material. Hier liegt die Bereicherung des Stands der Technik im neuen Erzeugnis
selbst. Wie das Erzeugnis erstmals gewonnen wurde, tritt dabei in den Hintergrund,
sofern der Allgemeinheit irgendeine Herstellungsmoglichkeit zur Verfigung steht.
Bei biologischem Material besteht diese in dessen Vermehrung. Die Vermehrung ist
einfacher als das Verfahren zur erstmalligen Gewinnung und wird in der Praxis auch
bevorzugt. Bei dieser Sachlage kann deshalb die Hinterlegung einer Probe der
Materie die Darlegung ihrer (urspriinglichen) Herstellung nicht nur vervollstandigen,
sondern auch ersetzen. Damit die Hinterlegung einer Probe des biologischen
Materials die Offenbarungsfunktion erfullen kann, muss die Allgemeinheit Zugang
zu den hinterlegten Proben haben. Dieser ist bei einer anerkannten Sammelstelle
(einer internationalen Hinterlegungsstelle geméss dem Budapester Vertrag oder bei
einer anderen, vom IGE anerkannten Stelle) durch Vermittlung des IGE gewahr-
leistet.

Nach Artikel 50a Absatz 3 E-PatG gilt eine Erfindung betreffend biologisches
Material nur dann im Sinne von Artikel 50 PatG als offenbart, wenn die Probe des
biologischen Materials spatestens am Anmeldedatum bei einer anerkannten Sam-
melstelle hinterlegt worden ist und das Patentgesuch in seiner urspringlich
eingereichten Fassung die Angaben zum biologischen Material und der Hinweis auf
die Hinterlegung enthalt. Weist der Patentbewerber erst nach der Einreichung des
Patentgesuchs auf die Hinterlegung hin, handelt es sich um eine Anderung der
technischen Unterlagen, die aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung von Artikel
58 Absatz 3 PatG (siehe Ziff. 2.2.6) unzulassig ist. Damit wird eine Uberein-
stimmung mit dem européaischen Patentrecht (vgl. Regel 28 AO EPU) erreicht.

97 SR (0.232.145.1.
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Die Anforderungen an die Hinterlegung der Proben, an die Angaben zum bio-
logischen Material und den Hinweis auf die Hinterlegung sowie den Zugang zu den
hinterlegten Proben (z.B. beziiglich der VVoraussetzungen fiir deren Abgabe, vgl. Art.
27 Abs. 6 PatV) werden auf Verordnungsstufe geregelt (Art. 50a Abs. 4 E-PatG).

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

2.1.7 Anderungen im schweizerischen Patentverfahren
(Art. 58a, 59 Abs. 5 und 6, 59d, 61, 65, 73 Abs. 3 E-
PatG)

Hintergrund

Verglichen mit dem Verfahren zur Erteilung europdischer Patente ist das
schweizerische Erteilungsverfahren rudimentar. Wahrend nach Artikel 93 EPU
europaische Patentanmeldungen im Interesse der Offentlichkeit nach Ablauf von 18
Monaten seit dem Anmelde- oder Prioritdtsdatum bekannt gemacht werden, bilden
in der Schweiz erst die erteilten Patente Gegenstand einer Veroffentlichung (siehe
den geltenden Art. 61 Abs. 1 PatG). Eine Veroffentlichung schweizerischer Patent-
gesuche ist bislang nie erwogen worden, auch nicht im Zuge der Ratifizierung des
Européischen Patenttibereinkommens durch die Schweiz im Jahre 1976.

Ein weiterer Unterschied besteht im Umfang der Prifung der Erteilungsvoraus-
setzungen fur ein Patent: Wahrend alle Erteilungsvoraussetzungen einschliesslich
der Neuheit und der erfinderischen Tétigkeit Gegenstand der Prifung durch das
Européische Patentamt sind (sogenannte volle Prifung), prift das IGE bei
nationalen Patentgesuchen aufgrund ausdrticklicher Gesetzesvorschrift (Art. 59 Abs.
4 PatG) nicht, ob eine Erfindung neu ist und ob sie sich in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergibt. Die Prifung beschrankt sich demnach im Wesent-
lichen auf die folgenden Punkte: Das Vorliegen einer Erfindung, das Fehlen eines
Patentierungsausschlusses, die gewerbliche Anwendbarkeit, die Klarheit der An-
spriche und die hinreichende Offenbarung. Die stufenweise Einfiihrung einer vollen
Prifung bei allen nationalen Patentgesuchen war zwar im Rahmen der Revision des
Patentgesetzes von 1954 ins Auge gefasst und als erster Schritt fur die Gebiete der
Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik eingefuhrt worden (sogenannte amt-
liche Vorprufung, siehe Art. 87 ff. PatG)%8. Bereits anlasslich der Ratifizierung des
Européischen Patentlibereinkommens durch die Schweiz im Jahre 1976 wurde
indessen die Frage aufgeworfen, ob es nach der Einfiihrung des européischen Patent-
erteilungsverfahrens mit durchwegs voller Prifung sinnvoll sei, im nationalen Ver-
fahren die amtliche Vorprifung beizubehalten. Doch erachtete man einen diesbe-
zuglichen Entscheid als verfriiht®®. 1995 wurde dann aber die amtliche Vorprifung
angesichts der zunehmenden Préferenz der Anmelder fir das européische Patent-
erteilungsverfahren abgeschafftl®. Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass das
schweizerische Patenterteilungsverfahren auch kein Einspruchsverfahren mehr

98  patG Botschaft 1950, BBI 1950 | 933, 939 ff.
99 patG Botschaft 1976, BBI 1976 11 1, 56.
100 patG Botschaft 1993, BBI 1993 111 706, 716 f.
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kennt, das einem weiten Personenkreis ermoglicht, bestimmte Einwénde gegen die
Erteilung des Patents friihzeitig und einfach vorzubringen und priifen zu lassen.

Generell hat das rudimentére schweizerische Prifungsverfahren zwei Nachteile: Auf
der einen Seite haben die daraus hervorgegangenen Patente einen geringen Wert,
weil ihr Rechtsbestand wegen der fehlenden Prufung der wichtigsten Giltigkeits-
kriterien letztlich unsicher ist. Auf der andern Seite kdnnen Dritte mit formell be-
stehenden Schutztiteln konfrontiert sein, denen die materielle Gultigkeit fehlt. Der
Vorteil eines vergleichsweise billigen Erteilungsverfahrens vermag diese beiden
Nachteile nicht aufzuwiegen. Zudem hat das allzu rudimentére schweizerische Ver-
fahren (ber die angestrebte Symbiose mit dem européischen Patentsystem hinaus zu
einer volligen Abhangigkeit von diesem gefuhrt; nicht so sehr wegen dem Riickgang
der nationalen Anmeldungen von rund 17'000 auf rund 2'300, als wegen dem
drohenden Verlust von Wissen und Fahigkeiten im schweizerischen System.

Das Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 sowie die
Folgegespréache im Jahre 2003 haben deutlich werden lassen, dass die dargestellten
Defizite des nationalen Erteilungsverfahrens besonders im Kontext biotechnolo-
gischer Erfindungen als unbefriedigend empfunden werden. So wurde verschiedent-
lich die zeitliche Verflgbarkeit technischer Informationen sowie die Transparenz
des Patentsystems aufgrund der fehlenden Veroffentlichung schweizerischer Patent-
gesuche als ungenugend kritisiert. Die Nutzer des Patentsystems sprachen auch den
Umstand an, dass Patentgesuche nach Artikel 7a PatG die Neuheit zerstéren kdnnen,
ihr Inhalt aber bis zur Erteilung der Offentlichkeit nicht zuganglich ist und daher
auch nicht recherchiert werden kann. Weiter wurde beklagt, dass die Erteilungsvor-
aussetzungen letztlich nur auf dem Wege einer Nichtigkeitsklage einer Uberpriifung
zuganglich seien. Der Gerichtsweg sei mit grossen finanziellen Risiken verbunden.

Die nachstehend erlauterten Vorschlage fir Anderungen des Patentgesetzes tragen
dieser Kritik in differenzierter und massvoller Weise Rechnung. Im besonders sen-
siblen Bereich der biotechnologischen Erfindungen gehen sie beim Schutz der
Interessen der Allgemeinheit einen Schritt weiter als beim allgemein gultigen Ver-
fahren. Aber auch hier werden Verbesserungen vorgeschlagen, welche den Wert der
schweizerischen Schutztitel steigern und gleichzeitig die Position Dritter verbessern
sollen, ohne jedoch eine volle Prifung einzuftihren, welche zu einer im Vergleich
zum Européischen Patent ibermdssigen Verteuerung fihren wirde.

Einfihrung der Veroffentlichung von Patentgesuchen (Art. 58a, Art. 61, Art.
65, Art. 73 Abs. 3 E-PatG)

Artikel 58a Absatz 1 E-PatG enthdlt neu den Grundsatz, dass nationale Patent-
gesuche nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Anmelde- oder dem Prioritatsdatum
veroOffentlicht werden. Dies entspricht einem international vorherrschenden Standard
und guter Praxis (siehe etwa Art. 93 Abs. 1 EPU). Die Veroffentlichung gewahr-
leistet im Interesse der Offentlichkeit eine frithzeitige Verfiigbarkeit technischer
Informationen und erhoht die Transparenz des schweizerischen Erteilungsver-
fahrens, die besonders im sensiblen Bereich biotechnologischer Erfindungen von
grosser Bedeutung ist. Sie ermdglicht der Offentlichkeit damit friih einen Einblick in
den Stand von Forschung und Entwicklung und sorgt fir eine zeitige Verbreitung
des Wissens im Interesse der Forschung.

Die Veroffentlichung beinhaltet im Kern die Beschreibung der Erfindung, die
Patentanspriiche und gegebenenfalls Zeichnungen jeweils in der urspringlich
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eingereichten Fassung des Patentgesuchs (Art. 58a Abs. 2 E-PatG). Soweit ein
Bericht zum Stand der Technik erstellt wurde (siehe Art. 59 Abs. 5 E-PatG), ist
dieser Bestandteil der Veroffentlichung.

Gestutzt auf Artikel 61 Absatz 1 Ziff. 1 E-PatG in Verbindung mit Artikel 65a
Absatz 5 PatG in der Fassung gemass Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 uber
Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (ZertES)101 kann die
Veroffentlichung elektronisch erfolgen. Artikel 65a PatG hat folgenden Wortlaut:

Elektronischer Behdrdenverkehr

1 Der Bundesrat kann das Institut ermdchtigen, die elektronische
Kommunikation im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der
Bundesrechtspflege zu regeln.

2 Das Aktenheft und die Akten konnen in elektronischer Form gefuhrt und
aufbewahrt werden.

3 Das Patentregister kann in elektronischer Form geftihrt werden.

4 Das Institut kann seine Datenbestdnde insbesondere im elektronischen
Abrufverfahren Dritten zuganglich machen; es kann dafiir ein Entgelt
verlangen.

5 Die Verotffentlichungen des Instituts kénnen in elektronischer Form
erfolgen; die elektronische Fassung ist jedoch nur massgebend, wenn die
Daten ausschliesslich elektronisch vertffentlicht werden.

Es ist vorgesehen, von der Kompetenz nach Artikel 65a Absatz 5 PatG in dem Sinne
Gebrauch zu machen, dass die Veroffentlichung nach Artikel 58a Absatz 2 E-PatG
ausschliesslich elektronisch erfolgt. Damit wird nicht zuletzt mit Blick auf die
Kosten einer Publikation eine Rationalisierung vorgenommen, wie sie auch von
anderen Amtern Europas realisiert wurde. Es ist nicht vorgesehen, eine separate
Veroffentlichungsgebiihr zu erheben. Vielmehr sollen die zusétzlichen Kosten der
elektronischen Veroffentlichung durch die Anmeldegebuhr gedeckt werden. Eine
Anhebung der Anmeldegebuhr wird trotzdem nicht erforderlich sein.

Der Rechtsschutz aus einem veroffentlichten Patengesuch wird in Artikel 73 Absatz
3 E-PatG entsprechend dem vorldufigen Schutz geregelt, wie er bereits heute
aufgrund von Artikel 111 Absatz 2 PatG fir veroffentlichte européische
Patentanmeldungen bzw. aufgrund von Artikel 137 PatG fur verdffentlichte
internationale Anmeldungen besteht: Klagerechte entstehen erst mit der Erteilung
des Patents, doch kann mit der Schadenersatzklage der Schaden geltend gemacht
werden, den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuches
Kenntnis erlangt hatte, spatestens jedoch seit der Veroffentlichung des Patent-
gesuchs nach Artikel 58a E-PatG. Wiewohl dieser vorlaufige Schutz begrenzt ist, ist
er einem umfassenden Rechtsschutz vorzuziehen, der gerade mit Bezug auf euro-
paische Patentanmeldungen zu Konflikten zwischen Erteilungsverfahren und
gerichtlicher Beurteilung flihren wiirde.

Die Einfiihrung der Veroffentlichung von Patentgesuchen zieht eine Reihe von
Gesetzesanderungen nach sich. So ist dem Erfinder der Anspruch zuzuerkennen,
bereits in der Veroffentlichung der Patentanmeldung genannt zu werden (Art. 5 E-
PatG). Weiter l&sst die Veroffentlichung von Patentgesuchen die mit Geheim-

101 BBI 2003 8221.
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haltungsinteressen begriindete Verschiebung der Patenterteilung (Art. 59b PatG)
obsolet werden. Angesichts der heute international vorherrschenden Veroffent-
lichung von Patentgesuchen ist fur das Bedurfnis nach Ausschliesslichkeitsrechten
verbunden mit langfristiger Geheimhaltung keine Rechtfertigung ersichtlich. Auch
Artikel 62 PatG wird im Zuge dieser Anderungen aufgehoben. Der Bund hat diese
Bestimmung bislang noch nie in Anspruch genommen.

Auch Artikel 65 E-PatG steht im Zusammenhang mit der Einfliihrung der Ver-
offentlichung. Wahrend bislang das Aktenheft grundsatzlich erst nach Erteilung des
Patents der Offentlichkeit zur Einsichtnahme offen stand (Art. 90 Abs. 3 PatV), kann
nunmehr jede Person vom Zeitpunkt der Veroffentlichung des Patentgesuchs an auf
Antrag Einsicht in das Aktenheft eines nationalen Patentgesuchs nehmen. Artikel 65
E-PatG schafft die formelle Gesetzesgrundlage fur eine Einschrankung des
Offentlichkeitsprinzips, die infolge der Geheimhaltungsinteressen des Gesuchstellers
bis zum Zeitpunkt der Veroffentlichung des Patentgesuchs erforderlich ist, und
begrindet damit eine spezialgesetzliche Ausnahme im Sinne von Artikel 3
Bundesgesetz lber die Offentlichkeit der Verwaltung (Offentlichkeitsgesetz,
BGO)102, Zur Entlastung des Gesetzestextes gibt Artikel 65 Absatz 2 E-PatG dem
Bundesrat auf, die Einsichtnahme in das Aktenheft vor Vertffentlichung des
Patentgesuchs zu regeln. Er wird sich dabei an der bisher bewéhrten Regelung in
Artikel 90 PatV orientieren und diese an den geédnderten Zeitpunkt der Akteneinsicht
anpassen.

Einfihrung eines begrenzten Einspruchsverfahrens (Art. 59d E-PatG)

Gegen ein europdisches Patent kann innert 9 Monaten nach der Bekanntmachung
seiner Erteilung beim EPA Einspruch eingelegt werden (Art. 99 ff. EPU). Mit dem
Einspruch kann vorgebracht werden, dass das erteilte Patent die Erteilungsvoraus-
setzungen (insbesondere Art. 52 bis 57 sowie Art. 83 EPU) nicht erfillt. Das Ein-
spruchsverfahren erspart Dritten beschwerliche Nichtigkeitsprozesse vor den jeweils
zustandigen nationalen Gerichten und gewahrleistet somit eine kostengtinstige Uber-
prifung der Erteilungspraxis des EPA in einem zentralen Verfahren mit Rechts-
mittelinstanzen. Der Einspruch ist als Popularklage ausgestaltet: Jedermann kann
einen Einspruch einlegen. Dies ist besonders im Hinblick auf die Beurteilung eines
Verstosses gegen die offentliche Ordnung und die guten Sitten durch die Ver-
wertung biotechnologischer Erfindungen von grosser Bedeutung. Private Personen
wie Interessenorganisationen konnen eine Uberpriifung in diesem Punkt auf dem
Wege des Einspruchs herbeiflhren.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die Durchfihrung einer vollen
Prifung einen fur die verhaltnismassig geringe Zahl schweizerischer Patentgesuche
nicht zu rechtfertigenden Aufwand zur Folge haben wiirde. Aus diesen Uber-
legungen heraus verbietet sich ebenfalls, ein Einspruchverfahren nach dem Vorbild
des Europdischen Patentiibereinkommens in das schweizerische Patentverfahren zu
integrieren. Die vorgesehene Recherche zum Stand der Technik nach Veroffent-
lichung des Patentgesuchs (Art. 59 Abs. 6 E-PatG, siehe unten) gibt demjenigen, der
seine Interessen durch ein Patentgesuch oder ein erteiltes Patent beeintréchtigt sieht,
die Maoglichkeit, sich tber die Neuheit der angemeldeten bzw. patentierten Erfin-

102 Botschaft vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz tber die Offentlichkeit der Verwaltung
(Offentlichkeitsgesetz, BGO), BBI 2003 1963.
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dung eine Orientierung zu verschaffen, soweit solche Informationen nicht ander-
weitig (z.B. aus dem internationalen oder europaischen Anmeldeverfahren) verfug-
bar sind. Diese Massnahme beseitigt wesentliche Unsicherheit in Bezug auf die
Gultigkeit des nicht voll gepruften schweizerischen Patentes. Die in Aussicht ge-
nommene Schaffung eines Bundespatentgerichts fur die Schweiz (siehe Ziff. 1.4.2)
verbessert dariiber hinaus auch den Zugang zu den Gerichten und erhoht die Rechts-
sicherheit. Bliebe es allerdings bei diesen Massnahmen, wiirden nach wie vor hohe
Hiirden fur die Uberpriifung der Bewertung eines etwaigen Verstosses gegen die
offentliche Ordnung und die guten Sitten durch die Verwertung einer Erfindung be-
stehen. Hier schafft Artikel 59d E-PatG Abhilfe. Mit ihm wird ein Einspruchs-
verfahren eingefihrt, mit dem die Anwendung des Artikels 2 Absatz 2 E-PatG uber-
prift werden kann. Damit ist sichergestellt, dass in diesem fiir die Offentlichkeit
ausserst sensiblen Punkt eine kostengunstige 6ffentliche Kontrolle der Erteilungs-
praxis des IGE sichergestellt ist. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens sollen auch
die EKAH sowie die NEK-CNE zur Stellungnahme beigezogen werden konnen
(siehe zZiff. 2.1.2.7).

Artikel 59d E-PatG regelt nur die Grundziige des Einspruchs, insbesondere auch die
Beschwerdefahigkeit des Einspruchsentscheids. Vorbild ist Artikel 101 PatG, der
mit den weiteren Bestimmungen uUber das Vorprifungsverfahren allerdings
aufgehoben werden soll (Ziff. 1.4.5). In Ergdnzung des grundséatzlich anwendbaren
Verwaltungsverfahrensgesetzes sollen Einzelheiten des Verfahrens vom Bundesrat
in der Verordnung festgelegt werden. Dabei wird sich der Bundesrat an den
bestehenden Artikel 73 ff. PatV orientieren.

Einfihrung einer fakultativen Recherche (Art. 59 Abs. 5 und 6 E-PatG)

Das Fehlen einer vollen Priifung schweizerischer Patentgesuche fiihrt zu Rechts-
unsicherheit. Ein vom IGE erteiltes Patent wird von Laien oft félschlich als staatlich
garantierter Verbotstitel interpretiert, selbst wenn es eine Erfindung zum Gegenstand
hat, die im Stand der Technik bereits vorweggenommen ist. Aber auch fur
patenterfahrene Personen l&sst sich die rechtliche Bedeutung eines erteilten
Schutztitels nicht ohne zusatzlich Abklarungen zuverldssig beurteilen. Diese
Sachlage ist unbefriedigend.

Die als Massnahme vordergriindig naheliegende Einfliihrung einer vollen Prifung
nationaler Patentgesuche l&sst sich neben dem europaischen Anmeldeverfahren nicht
rechtfertigen. Der vorliegend vorgeschlagene Bericht zum Stand der Technik gibt
aber sowohl dem Patentbewerber als auch Dritten eine erste Orientierung uber die
Neuheit der angemeldeten bzw. patentierten Erfindung und liefert damit eine
Grundlage fir die Entscheidung zur Weiterfiihrung eines Gesuchs bzw.
Anhaltspunkte mit Bezug auf die Rechtsbestandigkeit des Patents. Die dadurch
entstehenden zusétzlichen Verfahrenskosten sind im Vergleich zu einer vollen
Prifung bescheiden und kdénnen teilweise aus den Jahresgebiihren fir Patente
gedeckt werden. Die Hohe der zusatzlichen Recherchengebihr wird mit deutlich
weniger als 1000 Franken veranschlagt.

Nach Artikel 59 Absatz 5 E-PatG steht dem Gesuchsteller frei, einen Bericht zum
Stand der Technik innert 6 Monaten von Anmeldedatum an gerechnet zu verlangen.
Eine fakultative Ausgestaltung eines solchen Berichts dréngt sich auf, um einerseits
Doppelspurigkeiten mit dem européischen und dem internationalen Verfahren zu
vermeiden und andererseits das schweizerische Erteilungsverfahren nicht erheblich
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zu verteuern. Anreiz fur die Durchfiihrung einer Recherche sollen eine kurze Er-
ledigungsfrist (Qualitatsstandard von ein bis zwei Monaten nach Bezahlung der
Recherchegebiihr) und eine vergleichsweise tiefe Geblhr schaffen. Die Antragsfrist
von 6 Monaten soll daruber hinaus sicherstellen, dass unerfahrene Patentbewerber
den Bericht rechtzeitig vor Ende des Prioritatsjahres (Art. 17 PatG) beantragen, so
dass dieser die Entscheidungsgrundlage fir eine Folgeanmeldung liefern kann.

Dritte konnen nach Artikel 59 Absatz 6 E-PatG nach Veroffentlichung eines Patent-
gesuchs jederzeit einen Bericht zum Stand der Technik einholen. VVoraussetzung ist
ein schutzwurdiges Interesse. An dieses sind keine hohen Anforderungen zu stellen.
So muss insbesondere genligen, dass die betreffende Person auf dem Gebiet ge-
werbsmassig tatig ist, das die angemeldete Erfindung beschlégt. Demgegenuber fehlt
ein schutzwirdiges Interesse, wenn das Patent beispielsweise wegen Nichtbezahlung
der Jahresgebuhr erloschen und kein Rechtsstreit hangig ist. Auch hier soll die
Kostenhirde fur Dritte, die fur die Recherche aufzukommen haben, mit vergleichs-
weise tiefen Gebuhren (deutlich weniger als 1000 Franken) gering gehalten werden.

2.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen
2.2.1 EPU Revisionsakte
2.2.1.1 Institutionelle und politische Reformen

Institutionalisierung von Ministerkonferenzen

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 fur den gewerblichen Rechtsschutz zustandigen
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 Institutionalisierung in Artikel 4a revEPU
wird indessen der politische Fiihrungsanspruch deutlich gemacht. Die Kompetenzen
der Organe der EPO (das Amt und der Verwaltungsrat) bleiben von der Errichtung
einer Ministerkonferenz unberlhrt. Es ist also nicht die Aufgabe der Minister-
konferenz, Beschlusse mit verbindlicher Wirkung fir die EPO zu fassen. Ihre Auf-
gabe 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 jeweiligen Kompetenzen anzustreben
haben. Andererseits kann sie eine Zusammenarbeit der Vertragsstaaten einleiten, die
tber den Anwendungsbereich des Européischen Patentiibereinkommens 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.
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Vereinfachte Anpassung des Europaischen Patentibereinkommens an
internationale Texte

Nach Artikel 172 EPU kann das Ubereinkommen nur durch Konferenzen der
Vertragsstaaten revidiert werden. Solche Konferenzen sind in der Vorbereitung und
Durchfuhrung aufwendig. Als Instrument fur Reformen erweisen sie sich als zu
schwerfallig, um eine flexible Anpassung an die sich wandelnden rechtlichen
Rahmenbedingungen zu gewahrleisten. 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
Europdischen Patentiibereinkommens anzupassen, um ihre Ubereinstimmung mit
internationalen  Vertrdagen und den Rechtsvorschriften der Europdischen
Gemeinschaft (EG) auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewadhrleisten. Der
Verwaltungsrat kann von dieser Befugnis Gebrauch machen, wenn ein
internationaler Vertrag, ein Ubereinkommen oder ein Gemeinschaftstext eine oder
mehrere Vorschriften enthdlt, die das Patentrecht betreffen. Dieser vereinfachte
Mechanismus zur Anpassung des Européaischen Patentliibereinkommens ist aller-
dings an strenge Voraussetzungen gekniipft (Art. 35 Abs. 3 revEPU): (1) Der
Beschluss des Verwaltungsrats bedarf der Einstimmigkeit; (2) alle Vertragsstaaten
mussen bei der Beschlussfassung vertreten sein; (3) jeder Vertragsstaat verfugt tber
eine Frist von 12 Monaten nach dem Datum der Beschlussfassung, innerhalb derer
er erklaren kann, dass dieser Beschluss nicht verbindlich sein soll. Diese Frist
ermoglicht den Vertretern der Vertragsstaaten im Verwaltungsrat, bei den nationalen
gesetzgebenden Organen abzukldren, ob der Beschluss angenommen werden kann.
Wahrend der Konferenz wurde eine vierte Voraussetzung eingefuhrt: 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 fur
seine Umsetzung setzt, nach Ablauf dieser Frist. Diese zusatzliche Voraussetzung
stellt eine erhebliche Schwéchung der Wirkung der neuen Bestimmung dar, wodurch
die Flexibilitat im Vergleich zur Einberufung einer Revisionskonferenz nach Artikel
172 EPU weitgehend zuriickgenommen wird.

Verankerung von weiteren Ubereinkommen im Européischen
Patentibereinkommen

Ziel des neuen Artikels 149a revEPU ist es, eine klare Rechtsgrundlage fir das
Ubereinkommen UGber die Anwendung von Artikel 65 EPU sowie fiir kiinftige Uber-
einkommen zwischen den Vertragsstaaten zu Fragen der Streitregelung fir euro-
paische Patente zu schaffen. Mit der expliziten Einbindung solcher Zusatziiberein-
kommen in das Europdische Patentlibereinkommen dient diese Regelung der
Klarstellung des gegenseitigen Verhaltnisses. Absatz 2 stellt sicher, dass auch die
Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA in einem in Zukunft mdglicherweise
eingesetzten gemeinsamen européischen Patentgericht tatig sein dirfen und das EPA
seine R&aumlichkeiten, Unterstiitzung durch Personal und das notwendige Material
fur eine mogliche zukilnftige Gutachtenstelle in Patentrechtsfragen in Zusammen-
hang mit diesem Gericht fur die Erfullung deren Aufgaben zur Verfligung stellen
kann.
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2.2.1.2 Materielles Recht

Schutz fur weitere medizinische Indikationen

Nach der geltenden Fassung von Artikel 54 Absatz 5 EPU werden Stoffe oder Stoff-
gemische als neu behandelt, wenn sie zum ersten Mal in einem medizinischen Ver-
fahren nach Artikel 52 Absatz 4 EPU verwendet werden. Damit wird ein teilweiser
Ausgleich fur den Ausschluss medizinischer Verfahren von der Patentierung nach
Artikel 52 Absatz 4 EPU geschaffen, der seinerseits verhindern will, dass Arzte
durch bestehende Patente bei der Austibung ihres Berufs 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 begrindete Anspruchsform103 |dsst einen
beschrankten Anspruch zu, insoweit er eine Verwendung eines Stoffes oder
Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels fur eine bestimmte neue
therapeutische Anwendung darstellt. Diese Praxis wurde von der Grossen
Beschwerdekammer des EPA04 sowie weitgehend durch die nationalen Gerichte
und Beschwerdeabteilungen der Patentamter der Vertragsstaaten des Européischen
Patentlibereinkommens tbernommen. Abweichend hat allerdings das Distriktsge-
richt 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 seil05, Der neue Artikel 54 Absatz 5
revEPU beseitigt 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 unzweifelhaft fiir jede weitere medizinische Anwendung eines Stoffes oder Stoff-
gemisches gewahrt, der oder das als Arzneimittel bereits bekannt ist.

Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPU

Das System des Europdischen Patentiibereinkommens zielt darauf ab, einen einheit-
lichen Schutz des européischen Patents in allen Vertragsstaaten zu gewahrleisten.
Dies setzt eine mdglichst uniforme Anwendung des materiellen Patentrechts,
namentlich auch eine Ubereinstimmende Bestimmung des Schutzbereichs voraus.
Bei Verletzungsprozessen in Zusammenhang mit européischen Patenten werden die
Vorschriften des Europdischen Patenttibereinkommens von nationalen Gerichten an-
gewendet, was durchaus dazu fuhren kann, dass einem européischen Patent in den
verschiedenen Vertragsstaaten ein unterschiedlicher Schutzumfang zuerkannt wird.

Das Européische Patenttibereinkommen nimmt sich im Artikel 69 und im dazuge-
horigen Auslegungsprotokoll des Schutzbereichs européischer Patente an. Wie sich
gezeigt hat, werden diese Vorschriften dem angestrebten Ziel einer mdoglichst
einheitlichen Anwendung und Auslegung jedoch nicht im gewlinschten Masse ge-

103 vgl. Rechtsauskunft des Bundesamtes fir Geistiges Eigentum vom 30. Mai 1984, Schweizerisches
Patent-, Muster- und Markenblatt (PMMBI) 1984 | 53.

104 Grosse Beschwerdekammer, 5. Dezember 1984, Rs. G 5/83, ABI. EPA 1985, 64.
105 European Intellectual Property Review 2000, N-125.
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recht. Divergenzen bestehen insbesondere in Bezug auf die Behandlung sogenannter
Aquivalente (das sind Mittel, deren Benutzung im wesentlichen zu dem gleichen
Ergebnis fihrt wie die im Patentanspruch genannten Mittel) und die Bedeutung
friherer Angaben zur Gultigkeit des Patents, die der Anmelder bzw. Patentinhaber
in der Anmeldung oder Patentschrift, im Erteilungsverfahren vor dem EPA oder in
Verfahren vor Gerichten gemacht hat. Die Konferenz einigte sich angesichts der
Komplexitadt dieser Problematik und der fehlenden Zeit fur eine eingehende
Erdrterung des kurzfristig eingebrachten Vorschlags darauf, eine minimale Regel in
das Européische Patentlibereinkommen aufzunehmen und die Abklarungen zu dieser
Frage weiterzufithren. Sie hat daher nur den Begriff des Aquivalents in das
Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 aufgenommen, ohne diesen zu definieren.

2.2.1.3 Anderungen betreffend das Verfahren vor dem
europaischen Amt

Das Beschrankungs- und Widerrufsverfahren

Nach geltendem Recht ist es dem Inhaber eines européischen Patents nicht moglich,
sein Patent zentral in einem administrativen Verfahren mit Wirkung fir samtliche
benannten Staaten zu beschranken oder zu widerrufen. Er muss daher eine ent-
sprechende Beschrédnkung seines Patents in sdmtlichen Staaten separat vornehmen,
in welchen es Wirkung entfaltete. Im vorgesehenen erweiterten Beschrankungsver-
fahren (Artikel 105a — 105¢ revEPU) kann das europaische Patent auf Antrag des
Patentinhabers nun neu beim EPA mit riickwirkender Kraft (vgl. Art. 68 revEPU)
beschrénkt oder widerrufen werden.

Der Widerruf oder die Beschrankung des europaischen Patents, welche durch Ande-
rung der Patentanspriiche vorzunehmen ist, erfolgt auf geblhrenpflichtigen Antrag
des Patentinhabers. Zustandig fir die Behandlung eines Antrags auf Beschréankung
bzw. Widerruf eines européischen Patents ist eine Prifungsabteilung des EPA. Der
gegen europdische Patente mogliche Einspruch eines Berechtigten geht einer Be-
schrankung bzw. einem Widerruf vor, womit widersprechenden Verfahrensaus-
gangen vorgebeugt wird. Im Ubrigen kann eine Beschrankung oder ein Widerruf
jederzeit beantragt werden (vgl. hierzu auch die Ausfihrungen zu Art. 24 Abs. 2
PatG; Ziff. 2.2.4).

Gegenuber nationalen Verfahren, insbesondere Nichtigkeitsverfahren, hat das euro-
paische Beschréankungsverfahren keinen Vorrang. Bei parallelen Verfahren, kann
der Prozess vor nationalen Zivilgerichten durch den Richter ausgesetzt werden (vgl.
Art. 128 E-PatG; siehe hierzu auch die Ausfuhrungen zu Art. 127 E-PatG, Ziff.
2.2.4). Ist ein nationales Verfahren bereits abgeschlossen, kann der Patentinhaber
einerseits die dort vorgenommenen Anderungen der Patentanspriiche auf dem Wege
des europdischen Beschrankungsverfahrens auch mit Wirkung fur alle anderen Ver-
tragsstaaten nachvollziehen. Andererseits steht eine vor dem EPA erfolgte Beschrén-
kung des européischen Patents einer weitergehenden Beschrankung im nationalen
Verfahren nicht entgegen.

Nach einer Formalpriifung ermittelt das EPA, ob die beantragte Anderung der An-
spriche tatsachlich 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
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der Beschrankung verfolgte Ziel (z.B. eine Abgrenzung gegeniber einem bestimm-
ten Stand der Technik) erreicht wird. Der Entscheid der Prifungsabteilung des EPA
im Beschrankungsverfahren unterliegt der internen Beschwerde. Zusammen mit der
Veroffentlichung der Beschrankung stellt das EPA eine geadnderte Patentschrift aus
(Art. 105¢ revEPU). In Anwendung des EPU Spracheniibereinkommens wird eine
revidierte Patentschrift in englischer Sprache dabei nicht mehr in eine schweizeri-
sche Amtssprache Ubersetzt werden missen.

Die Wirkungen des Entscheids einer Beschrdnkung oder eines Widerrufs eines
europaischen Patents treten nach Artikel 68 revEPU mit deren Ver6ffentlichung
rickwirkend fur alle benannten Vertragsstaaten ein. D.h., das Patent gilt als von
Anfang an beschrénkt oder widerrufen (vgl. hierzu die Ausfiihrungen zu Art. 28a E-
PatG, Ziff. 2.2.4).

Der Antrag auf Uberpriifung

Mit dem Antrag auf Uberpriifung von Entscheiden einer der Beschwerdekammern
des EPA wird neu ein Revisionsverfahren ins Europdische Patentiibereinkommen
eingefuhrt (Art. 112a revEPU). Zustandig zur Behandlung solcher Antrage ist nach
Artikel 22 revEPU die Grosse Beschwerdekammer. Bisher hatte diese allein tber
Rechtsfragen zu entscheiden, die ihr von Beschwerdekammern oder vom Présiden-
ten des EPA vorgelegt wurden. Einer Uberlastung der Grossen Beschwerdekammer
mit Antragen auf Uberpriifung wird dadurch vorgebeugt, dass eindeutig unzulassige
oder unbegriindete Antrage bei Aufnahme des Verfahrens abgelehnt werden kénnen.
Zu diesem Zweck sollen spezielle Ausschiisse gebildet werden, die bei Einstimmig-
keit ihrer Mitglieder die Uberprifungsantrage zuriickweisen. Uber die Zulassung
wird in einem schriftlichen, summarischen Verfahren entschieden, um im Interesse
Dritter moglichst rasch zu einem Urteil zu kommen.

Die Uberpriifung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA ist nur in
einem sehr begrenzten Rahmen moglich. Artikel 112a Absatz 1 revEPU setzt vor-
aus, dass das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel
behaftet war oder dass eine Straftat die Entscheidung beeinflusst haben kénnte. So
konnte etwa ein Verstoss gegen das rechtliche Gehor, die Nichtberticksichtigung
eines Antrags eines Beteiligten, die sich entscheidend auf das Urteil ausgewirkt hat,
die Mitwirkung eines Mitglieds der Beschwerdekammer trotz dessen Ablehnung
oder die Beeinflussung der Entscheidung durch eine kriminelle Handlung geltend
gemacht werden. Die Grosse Beschwerdekammer ist jedoch nicht befugt, fest-
zustellen, ob ein bestimmtes Verhalten einen strafrechtlich relevanten Rechtsver-
stoss darstellt. Folglich kann eine strafbare Handlung erst nach einer rechtskréftigen
Verurteilung ein wirksamer Grund fiir einen Uberpriifungsantrag sein. Diese
beschrankte Priifungsbefugnis wird verhindern, dass der Antrag auf Uberprifung
dazu instrumentalisiert wird, die Anwendung des materiellen Rechts durch die
Beschwerdekammern des EPA Uberpriifen zu lassen.

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

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
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Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Grosse Beschwerdekammer durchbricht
die Rechtskraft der aufgehobenen Entscheidung. Fur 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-
glaubigen Dritten geschaffen.

Auskunfte Uber den Stand der Technik

Auskinfte zum Stand der Technik kénnen bislang nur in eingeschranktem Umfang
beim Anmelder eingeholt werden. Nach Artikel 124 EPU kann der Patentanmelder
lediglich aufgefordert werden, die Staaten anzugeben, in denen er nationale Patent-
anmeldungen eingereicht hat. Neu soll das EPA die Mdglichkeit haben, vom An-
melder beziiglich einer Erfindung, die Gegenstand einer europdischen Patentanmel-
dung ist, Auskiinfte tiber den Stand der Technik einzuholen, der in korrespondieren-
den Erteilungsverfahren herangezogen wurde. Durch die Bereitstellung solcher
Informationen von Seiten des Anmelders verspricht sich das EPA eine Beschleuni-
gung des europaischen Erteilungsverfahrens und eine qualitative Verbesserung von
Recherche und Sachpriifung. Die Detailvorschriften werden in der Ausfiihrungs-
ordnung geregelt werden.

Die berufsmassige Vertretung

Artikel 134 und 134a revEPU regeln verschiedene Fragen der berufsmassigen 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 Uber-
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 nattrlichen Person
beantragt werden kann, welche die Staatsangehérigkeit eines Vertragsstaats besitzt,
ihren Geschéftssitz oder Arbeitsplatz in dem Staat hat, der dem Europdischen
Patentiibereinkommen beigetreten ist, und befugt ist, natlrliche oder juristische
Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehtdrde fir den
gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats zu vertreten. Unterliegt diese Befugnis
nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befédhigung, so muss die Person
die Vertretung in diesem Staat mindestens flnf Jahre lang regelmdssig ausgetibt
haben. Da seit dem 1. Juli 2002 acht neue Staaten dem EPU beigetreten sind, kommt
dieser Regel nach wie vor besondere Bedeutung zu.

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

Die Nichtigkeit européaischer Patente

Mit der Revision von Artikel 138 EPU soll die Beschriankung 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 Selbstbeschrankung im kontradik-
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torischen Verfahren in Zusammenhang mit dem Teilnichtigkeitsverfahren vor natio-
nalen Gerichten nach Artikel 27 PatG.

Die Neufassung der Absétze 2 und 3 bestimmt einerseits, dass die Beschrankung
und Teilnichtigkeit des europaischen Patents stets durch eine entsprechende Ande-
rung der Patentanspriiche zu erkldren ist (vgl. oben die Ausfihrungen zum Be-
schrankungsverfahren). Andererseits wird der Grundsatz kodifiziert, wonach der
Patentinhaber angesichts der gegen die Gultigkeit des Patents erhobenen Einwénde
sein Patent auf die Teile beschréanken kann, die von den Einwénden nicht betroffen
sind. Dieser Grundsatz ist auch von schweizerischen Gerichten anerkannt106, Im
Weiteren wird in Artikel 68 revEPU festgelegt, dass die Nichtigkeit inkl. Teil-
nichtigkeit eines Patents retroaktiven Effekt hat. Die Wirkungen des Patents gelten
somit als von Anfang an nicht eingetreten (vgl. oben die Ausfuhrungen zum Be-
schrankungsverfahren sowie die Erlauterungen zu Art. 28a E-PatG, Ziff. 2.2.4).

2.2.1.4 Anderungen in der internen Organisation des Amtes

Aus historischen Griinden werden die Arbeiten in Zusammenhang mit der Erteilung
eines européischen Patents zwischen den Niederlanden und Deutschland geteilt. In
Den Haag wird die Recherche und in Minchen die Sachprifung vorgenommen.
Nachdem es mit den elektronischen Instrumenten heute moglich ist, Recherchen
uberall durchzufihren, 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 Qualitats- und Effizienzsteigerung
erwartet, da der Recherchenprifer auch in der Sachprifung beauftragt wird. Als
Konsequenz wurden die Artikel 16 bis 18 EPU angepasst. Im Weiteren wurde das
Zentralisierungsprotokoll so geandert, dass dem Amt freigestellt wird, eine geo-
graphische Trennung in der Sachpriifung nach technischen Gebieten zwischen Den
Haag und Minchen vorzunehmen. Um den Bedenken der Niederlande in Bezug auf
einen mit der Einfihrung dieses Verfahrens beflirchteten Abbau der Arbeitsplatze zu
begegnen, wurde zudem ein Personalstandsprotokoll eingefiihrt. Dieses gewahr-
leistet, dass der Anteil der Planstellen des EPA des Jahres 2000, der auf den
Dienstort Den Haag entféllt, im Wesentlichen unverandert bleibt.

2.2.15 Formelle Anderungen

Formelle Anderungen, die keine materiellrechtliche Bedeutung haben, bilden die
Mehrheit der knapp 100 Anderungsvorschlage der Revision 2000. So wurde der
Wortlaut der Konvention umfassend uberarbeitet und dabei einfacher und klarer
gefasst, insbesondere durch die Uberfilhrung gewisser verfahrenstechnischer Vor-
schriften des EPU in die Ausfiihrungsordnung. Die Systematik und die Transparenz
des Textes wurden zudem z.B. durch Zusammenfiihrung von gewissen Artikeln ver-
bessert. Weiter wurde die Terminologie innerhalb des EPU vereinheitlicht, Anpas-
sungen an internationale Texte bzw. an die Praxis des EPA vorgenommen und der

106 Handelsgericht ZH, Urteil vom 30. Juni 1988, SMI 1991, 185; Handelsgericht BE, Urteil vom 12.
September 1989, SMI 1991, 179.
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Text umfassend bereinigt (z.B. durch Streichung der Ubergangsbestimmungen)
sowie zwecks Klarstellung neu formuliert.

Betroffen sind folgende Artikel des Européischen Patentlibereinkommens: 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, 134a, 135, 136, 137, 140, 141, 150-158,
160-163 und 164.

2.2.1.6 Vorbehalte

Im Rahmen der Revision werden die Vertragsstaaten nicht erméchtigt, VVorbehalte
anzubringen. Der geltende Artikel 167 EPU, der in der Revision gestrichen wurde,
bietet den Vertragsstaaten die Mdoglichkeit, bei der Unterzeichnung oder bei der
Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde bestimmte Vorbehalte
beziiglich der Anwendung des EPU zu erklaren. Das gilt aber nur fiir die Akte von
1973. Neu beitretenden Vertragsstaaten ist die Erklarung von Vorbehalten nach
Artikel 167 EPU auch nicht gestattet, so dass Artikel 167 EPU gegenstandslos
wurde.

2.2.2 EPU Sprachentibereinkommen

Das EPU Spracheniibereinkommen vom 17. Oktober 2000 umfasst 11 Artikel. Von
materiellrechtlicher Natur sind dabei allein die beiden ersten Artikel. Die ubrigen
Bestimmungen befassen sich mit formellen Aspekten des Ubereinkommens
(Unterzeichnung, Beitritt, Ausschluss von Vorbehalten, Geltungsdauer usw.). Auf
ihre Erlauterung wird verzichtet, da auf den Ubereinkommenstext verwiesen werden
kann.

Nach Artikel 1 Absatz 1 EPU Spracheniibereinkommen verzichtet jeder Vertrags-
staat des Europdischen Patentlibereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der
Amtssprachen des EPA gemein hat (Englisch, Franzosisch oder Deutsch) auf die
Ubersetzungserfordernisse nach Artikel 65 des EPU. Unangetastet bleibt Artikel 14
Absatz 7 EPU, dem zufolge die Ver6ffentlichung europaischer 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 EPA (bereinstimmt, so verzichtet er aufgrund des
Ubereinkommens dennoch auf die in Artikel 65 EPU vorgesehenen Ubersetzungser-
fordernisse, wenn das européische Patent entweder in der von diesem Staat benann-
ten Amtssprache des EPA (also erneut Englisch, Franzosisch oder Deutsch) erteilt
oder in diese Sprache (ibersetzt und die Ubersetzung nach Massgabe des Artikels 65
EPU eingereicht worden ist (Art. 1 Abs. 2 EPU Spracheniibereinkommen). 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 fran-
zosische Verfahrenssprache, kann Italien fir den Eintritt der Wirkung von euro-
paischen Patenten in Englisch oder Deutsch eine Ubersetzung der Patentschrift auf
Franzosisch sowie eine Ubersetzung der Patentanspriiche auf Italienisch verlangen;
vorausgesetzt natrlich, dass Italien dem EPU Spracheniibereinkommen beitritt.
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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 EPU Spracheniibereinkommen).

Das EPU Spracheniibereinkommen hatte im Falle seines Inkrafttretens fir die
Schweiz zur Folge, dass das IGE nicht mehr verlangen kann, dass der Anmelder
oder Patentinhaber eine Ubersetzung der Patentschrift in eine schweizerische Amts-
sprache einreicht, wenn ein europdisches Patent in englischer Sprache verdffentlicht
wird (vgl. Art. 113 PatG). Mit der Ratifizierung des EPU Spracheniibereinkommens
bzw. 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 veroffentlichtes europdisches 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 IGE zeigt aber, dass in der Schweiz weniger als ein
Prozent der jahrlich eingereichten Ubersetzungen europaischer Patente tatsachlich
konsultiert werden. Von den pro Jahr (iber 5000 dem IGE eingereichten Uber-
setzungen europdischer Patente werden jahrlich lediglich ca. zwanzig eingesehen.
Die entsprechenden Ubersetzungen sind somit von marginaler praktischer Bedeu-
tung, verursachen den Benutzern des Patentsystems jedoch hohe zusatzliche Kosten,
die kleinere und mittlere Betriebe und Einzelerfinder am hartesten treffen.

Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass es bereits aufgrund des geltenden Artikels
65 EPU nicht zulassig 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. VVon europdischen Patentschriften in
Deutsch oder Franzosisch dirfen daher keine Ubersetzungen in die jeweils anderen
Amtssprachen verlangt werden. Unabhangig von der Regelung des EPU Sprachen-
tbereinkommens werden européische Patente in deutscher oder franzdsischer
Sprache somit weder ins Italienische noch in die jeweils andere Sprache (bersetzt.
Dies entspricht der Situation in Bezug auf nationale Patente: Diese werden nicht in
alle Amtssprachen (bersetzt, sondern liegen nur in der fir das Erteilungsverfahren
massgebenden Sprache vor. Den Benutzern des schweizerischen Patentsystems wird
daher schon heute die Kenntnis aller Landessprachen abverlangt.

Festzuhalten ist ausserdem, dass sich die Schweiz gegentber diversen anderen Ver-
tragsstaaten des EPU in einer privilegierten Situation befindet, da doch immerhin
zwei der drei Amtssprachen des EPA (Franzosisch und Deutsch) unseren Landes-
sprachen entsprechen. Im Weiteren werden auch in Zukunft die Patentanspriiche
englischer Patentschriften stets in Franzdsisch und Deutsch publiziert werden. Die
Patentanspriiche liegen als wesentliches Element zur Bestimmung des Schutz-
gegenstands eines Patents nach Inkrafttreten des EPU Spracheniibereinkommens
somit stets in zwei Amtssprachen zur Verfligung (was fiir nationale Patente nicht der
Fall ist). Es geht vorliegend nur um eine Regelung der Ubersetzungserfordernisse
flr europdische Patente geht; das Sprachenregime mit Bezug auf nationale Patente
oder internationale Anmeldungen ist nicht betroffen.

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

Das EPU Spracheniibereinkommen tritt nach Artikel 6 Absatz 1 am ersten Tag des
vierten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
von acht Vertragsstaaten des Européischen Patentiibereinkommens einschliesslich
der drei Staaten, in denen im Jahr 1999 die meisten europdischen Patente wirksam
wurden, in Kraft. Bisher hat allein Monaco das Ubereinkommen ratifiziert und
Slowenien ist ihm nachtréglich beigetreten (Stand 31.12.2003).

2.2.3 Patentrechtsvertrag
2.2.3.1 Anwendungsbereich

Der Patentrechtsvertrag 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-Abkom-
men und durch die PVU gewahrleisteten Mindestschutz.

Der Patentrechtsvertrag betrifft nur das Verfahren vor den nationalen und regionalen
Amtern, die mit der Erteilung und Aufrechterhaltung von Patenten befasst sind. Auf
Gerichtsverfahren findet der Patentrechtsvertrag grundsatzlich keine Anwendung
und schrankt 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 dartiber hinaus klar, dass dem nationalen
Recht Uberlassen wird festzulegen, welche Verfahren als gerichtlich anzusehen
sind107, Mittelbar wird damit auch der Begriff des Amtes eingegrenzt.

Eine Ausnahme vom Grundsatz, dass der Patentrechtsvertrag auf Gerichtsverfahren
nicht anwendbar ist, findet sich in Artikel 10 PLT, der bestimmt, dass die Miss-
achtung bestimmter Formvorschriften im Erteilungsverfahren nach Erteilung des
Patents nicht zu dessen Widerruf oder Ungultigerklarung fuhren darf. Dabei ist uner-
heblich, welche Stelle nach dem anwendbaren Recht dafiir zustdndig ist. Eine
weitere Ausnahme ergibt sich aus Regel 4 Absatz 4 PLT. Diese ertffnet neben dem
Amt auch anderen zustandigen Behorden die Moglichkeit, eine Ubersetzung einer
friheren Anmeldung in eine Amtssprache zu verlangen, wenn die Giiltigkeit des
Prioritatsanspruchs fir die Beurteilung der Patentfahigkeit der betreffenden Erfin-
dung relevant ist (sieche Regel 4 Abs. 4 i.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 zustédndigen Behdrde* fallen,
wie dies aus der Kommentierung dieser Vorschrift durch das Internationale Blirol08
hervorgeht (Erlauterungen, N. R4.05). Soweit Regel 4 Absatz 4 PLT auf gerichtliche
Behorden Anwendung findet, beschrankt sie deren Moglichkeit, eine Ubersetzung
der Erstanmeldung zu fordern. Einer solchen Einschrdnkung kann indessen zuge-
stimmt werden. Es ist namlich nicht ersichtlich, weshalb eine Ubersetzung vorgelegt
werden sollte, wenn die Erstanmeldung fur die Beurteilung der Patentfahigkeit
irrelevant ist. Jedenfalls bedingt diese Vorschrift keine Anderung von Artikel 26

107 siehe Ziff. 1 der gemeinsamen Erklarungen betreffend Artikel 1 Ziffer xiv PLT.

108 Erlauterungen zum Patentrechtsvertrag und zur Ausfihrungsordnung zum Patentrechtsvertrag
(nachstehend: Erléuterungen), WIPO-Dokument PCT/DC/48.
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Absatz 2 PatG und wahrt die Moglichkeit der Gerichte, die Ubersetzung einer Erst-
anmeldung zu verlangen, wo diese fur den Verfahrensausgang entscheidend ist.

Zum sachlichen Anwendungsbereich hélt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a PLT fest,
dass nationale oder regionale Anmeldungen fir Erfindungspatente und Zusatz-
patente 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 Voraussetzungen dem Vertrag beitreten
konnen. Die Wendung “die beim Amt oder fiir das Amt einer Vertragspartei einge-
reicht werden* tragt dem Umstand Rechnung, dass die Mitgliedstaaten einer inter-
nationalen Organisation und diese selbst unabhéngig voneinander den Patentrechts-
vertrag ratifizieren konnen. Der Patentrechtsvertrag findet dabei auf diejenigen
Anmeldungen Anwendung, die vom Amt einer Vertragspartei gepruft werden, flr
die der Patentrechtsvertrag in Kraft ist. Dies gilt unabhdngig davon, ob das erteilte
Patent letztlich in einem Staat wirksam wird, der den Patentrechtsvertrag nicht
ratifiziert hat (Erlauterungen, N. 3.02).

Der Begriff ,,Anmeldungen fir Erfindungspatente und Zusatzpatente* ist gleich zu
verstehen wie Artikel 2 Ziffer i PCT (siehe Erlauterungen, N. 3.03). Unter den
Patentrechtsvertrag fallen nur solche Anmeldungen, die als internationale Anmel-
dung geméss PCT eingereicht werden konnen (Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. i PLT)
sowie Teilanmeldungen davon (Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii PLT). Nicht erfasst
werden damit beispielsweise Anmeldungen fir ergdnzende Schutzzertifikate nach
Artikel 140a ff. PatG (vgl. Erlduterungen, N. 3.05).

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b PLT zufolge unterliegen auch internationale Anmel-
dungen geméss PCT von der Einleitung der sogenannten nationalen Phase an dem
Patentrechtsvertrag. Der Patentrechtsvertrag findet ausserdem auf internationale An-
meldungen gemass 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 Vertrags-
parteien sind infolgedessen insbesondere verpflichtet, die Wiederherstellung der
Frist zur Einleitung der nationalen Phase nach den Voraussetzungen von Artikel 12
PLT zu gewéhren (Erlauterungen, 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) zulassig ist, die der Patentrechtsvertrag
nur in Bezug auf Fristen vorsieht, die vom Amt angesetzt werden (vgl. Art. 11 Abs.
2PLT).

Dartiber hinaus erstreckt sich der Anwendungsbereich des Patentrechtsvertrags auch
auf nationale oder regionale Erfindungspatente und Zusatzpatente, die mit Wirkung
fur eine Vertragspartei erteilt wurden (Art. 3 Abs. 2 PLT; siehe Erlduterungen, N.
3.10 bis 3.12). Hervorzuheben ist, dass erteilte Patente auch dann dem Patentrechts-
vertrag unterstehen, wenn die Anmeldung nicht in der Regelungsbereich dieses Ver-
trages fallt (Erlauterung, N. 3.12). Dies gilt allerdings nicht mit Bezug auf Ergan-
zende Schutzzertifikate nach européischer Konzeption, da diese als Schutztitel sui
generis nicht unter den Begriff der Erfindungs- bzw. Zusatzpatente subsumiert
werden konnen. Den Vertragsparteien steht allerdings die Anwendung der
Vorschriften des Patentrechtsvertrags in Bezug auf Patente und Anmeldungen frei,
die nicht dem Patentrechtsvertrag unterstehen.
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2.2.3.2 Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 bis 4 und Regel 1
PLT)

In den Artikeln 1 bis 4 PLT finden sich VVorschriften von allgemeiner Bedeutung:

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

Wie bereits erldutert wurde, hélt Artikel 2 PLT zunéchst den Grundsatz fest, dass die
Vertragsparteien vom Ubereinkommen abweichende Vorschriften aufstellen dirfen,
die aus der Sicht der Anmelder und Rechtsinhaber vorteilhafter sind als diejenigen
des Patentrechtsvertrags und seiner Ausfiihrungsvorschriften (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 Anmelde-
datum vermieden, die den diesbeziiglichen Harmonisierungseffekt des Ubereinkom-
mens geschmalert hatten. Artikel 2 Absatz 2 PLT halt den weiteren allgemeinen
Grundsatz fest, dass der Patentrechtsvertrag keine Regeln zum materiellen Patent-
recht aufstellt (siehe Ziff. 2.2.3.1).

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

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

2.2.3.3 Anmeldedatum (Art. 5 und Regel 2 PLT)

Artikel 5 PLT harmonisiert die VVoraussetzungen fir die Zuerkennung des Anmelde-
datums (siehe zu den Ausnahmen Art. 5 Abs. 8 und Regel 2 Abs. 6 PLT). Nach
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a PLT muss die Anmeldung zu diesem Zweck die
folgenden Elemente enthalten: eine ausdrickliche oder stillschweigende Angabe,
dass die eingereichten Unterlagen eine Anmeldung begriinden sollen (Ziff. i), An-
gaben, die es erlauben, die Identitdt des Anmelders festzustellen oder mit diesem in
Kontakt zu treten (Ziff. ii), und einen Teil, der dem Anschein nach als 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 Identitat
des Anmelders einerseits und Informationen zu seiner Kontaktaufnahme andererseits
kumulativ oder alternativ zu fordern. Darlber hinaus kann anstelle einer Be-
schreibung nach Ziffer iii eine Zeichnung akzeptiert werden (Art. 5 Abs. 1 Bst. b
PLT).

Fur die Zuerkennung des Anmeldedatums miissen die nationalen Amter den Teil,
der dem Anschein nach als Beschreibung angesehen werden kann, in einer beliebi-
gen Sprache entgegennehmen (Art. 5 Abs. 2 Bst. b PLT). Flr das weitere Anmelde-
verfahren 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 knipfen bzw. bei Ausbleiben einer
Ubersetzung das Anmeldedatum abzuerkennen (Erlauterungen, N. 5.13).

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 Vertragspartei gestitzt auf die
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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 An-
meldedatum 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; Erlauterungen, N. 5.06).

Artikel 5 PLT legt die Voraussetzungen flr die Zuerkennung des Anmeldedatums
abschliessend fest. Den Vertragsparteien ist es daher nicht gestattet, das Anmelde-
datum von der Erfillung weiterer Anforderungen abhangig zu machen. Beispiels-
weise darf fir die Zuerkennung des Anmeldedatums nicht verlangt werden, dass die
Anmeldung einen oder mehrere Patentanspriiche enthélt. Ein Vertragsstaat kann
zwar gestutzt 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 An-
meldung deswegen gestutzt auf Artikel 6 Absatz 8 Buchstabe b PLT zuriickge-
wiesen wird oder als zurlickgenommen gilt (Erlduterungen, N. 5.02; siehe auch N.
5.15). Die Zuerkennung eines Anmeldedatums darf auch nicht an die Bezahlung
einer Gebuhr geknupft werden. Den Vertragsparteien ist allerdings gestitzt auf
Artikel 6 Absatz 4 PLT erlaubt, nachtraglich Anmeldegebihren zu erheben. Die
Nichtbezahlung solcher Gebihren darf aber wiederum nicht den Verlust des
Anmeldedatums, sondern bloss die Zuriickweisung des Gesuchs zur Folge haben
(Erlauterungen, N. 5.02, 6.16 und 6.22 bis 6.24).

Als Anmeldedatum bestimmt der Patentrechtsvertrag das Datum, an dem das Amt
alle Bestandteile nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a PLT erhalten hat. Weiterhin
zuldssig ist aber die Zuerkennung des Datums der Postaufgabe als Empfangsdatum,
wie dies Artikel 56 Absatz 2 PatG in Verbindung mit Artikel 2 PatV vorsieht
(Erlauterungen, N. 5.05).

Artikel 5 Absatz 3 PLT schreibt Amtern vor, den Anmelder so rasch wie maglich zu
benachrichtigen, wenn eine der in Artikel Absatz 1 und 2 PLT vorgesehenen Be-
dingungen fiir die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht erfullt ist (siehe zur Be-
nachrichtigung 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 l4uft die Frist vom Zeitpunkt des Eingangs der Anmel-
dung an (Regel 2 Abs. 2 PLT). Als Anmeldedatum gilt der Zeitpunkt, in dem alle fur
die Zuerkennung des Anmeldedatums erforderlichen Voraussetzungen nachtraglich
erfllt sind (Art. 5 Abs. 4 PLT). Werden festgestellte Mangel nicht innert der vor-
gesehenen 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 dafir 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 allem Anschein nach fehlen. Als Anmeldedatum wird in diesem Fall
grundsatzlich das Datum zuerkannt, an dem das Amt den fehlenden Teil der Be-
schreibung oder die fehlende Zeichnung erhélt, sofern im Ubrigen alle anderen
Angaben vorhanden sind (Art. 5 Abs. 6 Bst. a PLT). Ist der fehlende Teil einer Be-
schreibung oder die fehlende Zeichnung in einer friheren Anmeldung enthalten,
deren Prioritdt bei der Einreichung der unvolistdndigen Folgeanmeldung bean-
sprucht wird, missen diese Elemente auf Antrag des Anmelders ohne Verlust des
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Anmeldedatums zu den Akten der Anmeldung genommen werden, sofern die Vor-
aussetzungen der Regel 2 Absatz 4 PLT erfllt sind (siehe Art. 5 Abs. 6 Bst. b PLT,;
Erldauterungen, N. 5.21 sowie R2.03 und R2.04). Gestiitzt auf Buchstabe ¢ von
Artikel 5 Absatz 6 PLT kann der Anmelder einen fehlenden Teil der Beschreibung
oder eine fehlende Zeichnung wieder zurticknehmen, um zu vermeiden, dass als
Anmeldedatum der spétere Zeitpunkt deren Nachreichung gilt.

Der Erwédhnung verdient schliesslich, dass eine Vertragspartei aufgrund von Artikel
5 Absatz 7 Buchstabe a PLT fir die Zuerkennung des Anmeldedatums anstelle der
Beschreibung und Zeichnungen einen Verweis auf eine fruher 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 missen im
Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung gegeben sein (siehe Erlduterungen, N.
5.24). Sind die Voraussetzungen nicht erfullt, kann das nationale Recht vorsehen,
dass die Anmeldung als nicht eingereicht gilt. Dies ist dem Anmelder mitzuteilen
(Art. 5 Abs. 7 Bst. b PLT).

2234 Form- und Inhaltsvorschriften betreffend
Patentgesuche (Art. 6 und Regeln 4 bis 6 PLT)

Hinsichtlich der Form und des Inhalts eines Patentgesuchs tbernimmt 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. Dabei handelt es sich um einen Maximalstandard. Regel 3 Absatz 1
PLT nennt abschliessend weitergehende Erfordernisse in Bezug auf Form und
Inhalt, welche die Vertragsparteien aufstellen diuirfen. VVorschriften des materiellen
Patentrechts bleiben von Artikel 6 Absatz 1 PLT unberthrt (Art. 2 Abs. 2 PLT;
Erlauterungen, N. 6.02 und 6.03). In Bezug auf den Grundsatz der Einheitlichkeit
der Erfindung (siehe Regel 13 PCT) erlaubt Artikel 23 Absatz 1 PLT die Erklarung
eines Vorbehalts (siehe Ziff. 2.2.3.12)

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 Ausfiihrungsordnung sowie seiner
Verwaltungsvorschriften mit ein. Allerdings binden kiinftige Modifikationen die
Vertragsparteien des Patentrechtsvertrags nicht ohne weiteres. Vielmehr bedarf die
Ubernahme kiinftiger Anderungen des PCT der Zustimmung der Versammlung der
Vertragsparteien des Patentrechtsvertrags (siehe Ziff. 2.2.3.12).

Artikel 6 Absatz 2 PLT sieht vor, dass fir eine Anmeldung die Verwendung eines
Formulars vorgeschrieben werden kann. Die Amter der Vertragsparteien miissen
allerdings die Darstellung auf einem Anmeldeformular akzeptieren, das den Anfor-
derungen von Regel 3 Absatz 2 PLT genugt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen
um ein Anmeldeformular fiir eine internationale Anmeldung gemass PCT, das
gewisse Modifikationen erfahrt (siehe Erlauterungen, N. R3.02 und R3.03; vgl. auch
Regel 20 Abs. 2 PLT). Vorbehalten bleiben die Vorschriften betreffend die Kom-
munikation mit dem Amt (Art. 8 PLT), insbesondere die Mdoglichkeit, nach dem 2.
Juni 2005 eine Anmeldung auf elektronischem Wege vorzuschreiben (Regel 8 Abs.
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1 Bst. a PLT). Einer Anmeldung auf Papier ist aber stets ein Anmeldedatum zuzu-
erkennen (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 Uber-
setzung 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 An-
spriiche und der Zusammenfassung in jede andere Amtssprache zu verlangen. Somit
steht namentlich Artikel 14 Absatz 7 EPU, der im Hinblick auf die Veroffentlichung
einer europaischen Patentanmeldung eine Ubersetzung der Patentanspriiche in alle
Amtssprachen des EPA (Deutsch, Franzésisch und Englisch) vorsieht, mit Artikel 6
Absatz 3 PLT im Einklang. Regel 3 Absatz 3 PLT konnte 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 friiheren
Anmeldung eingefordert werden, deren Prioritat beansprucht wird. Regel 4 bestimmt
die Einzelheiten. Die Vorlage einer Ubersetzung kann insbesondere nur dann ver-
langt werden, wenn die frihere Anmeldung nicht in einer vom Amt akzeptierten
Sprache vorliegt und die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs fir die Beurteilung der
Patentfahigkeit der Erfindung relevant ist (Regel 4 Abs. 4 PLT; siehe Ziff. 2.2.3.1;
Erlauterungen, N. R4.05). In Bezug auf Erstanmeldungen und friiher eingereichten
Anmeldungen nach 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 Féllen aus, in denen diese nutzlos sind. Weiter wird die Errichtung einer
digitalen Datenbank zum Austausch dieser Dokumente antizipiert, der sich die
Amter anschliessen konnen (siehe Erlauterungen, N. R4.03 und R4.04 sowie Ziff. 3
der gemeinsamen Erklarungen betreffend Art. 6 Abs. 5 und Art. 13 Abs. 3 sowie
Regeln 4 und 14 PLT).

Artikel 6 Absatz 4 sieht vor, dass eine Anmeldegebthr erhoben werden kann und
stellt den Vertragsstaaten frei, die Vorschriften des PCT in Bezug auf die Geblhren-
zahlung (Art. 14 Abs. 3 sowie Regel 15.4 und Regel 16 PCT) anzuwenden (siehe
Erlauterungen, N. 6.23 und 24). Der Patentrechtsvertrag regelt allerdings nicht die
Modalitaten fir die Erhebung der Gebuhren und will auch nicht in die Gebihren-
struktur eingreifen (siehe Erlduterungen, N. 6.15 und 6.16). Immerhin darf die Zuer-
kennung eines Anmeldedatums nicht verweigert oder ein zuerkanntes Anmelde-
datum nicht widerrufen werden, wenn die Zahlung der Gebuhr ausbleibt (Art. 6 Abs.
8 Bst. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 PLT; Erlduterungen, 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.V.m. Art. 10 PLT; Erlduterungen, N. 6.25).

Artikel 6 Absatz 6 PLT entlastet die Anmelder, indem diese Bestimmung die
Maglichkeit der Amter einschrankt, im Laufe des Anmeldeverfahrens (iber die Be-
standteile einer Anmeldung hinaus Nachweise zu Angaben und Ubersetzungen
Nachweise zu Angaben, auf die in einer Anmeldung oder einer Prioritatserklarung
Bezug genommen wird, oder Nachweise zu Ubersetzungen zu fordern. Solche
Nachweise konnen nur dann verlangt werden, wenn berechtigte Zweifel an der
Glaubhaftigkeit der betreffenden Angabe oder an der Zuverlassigkeit einer Uber-
setzung bestehen. Beansprucht beispielsweise ein Anmelder die Prioritdt nach
Artikel 3 PVU und bestehen begriindete Zweifel an der Angabe der Nationalitat des
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Anmelders, so kann ein Amt vom Anmelder verlangen, dass er geeignete Beweise
vorlegt. Das Amt muss in seiner Mitteilung die Grinde angeben, weshalb es an der
Richtigkeit der Angaben zweifelt (Regel 5 PLT; siehe Erléduterungen, N. 6.18).
Absatz 6 findet in Bezug auf materielles Patentrecht keine Anwendung. Folglich
konnen die Vertragsparteien weitere Beweise fordern, soweit materielles Patentrecht
betroffen ist, wie etwa bei Angaben zu unschédlichen Offenbarungen (Erlauterun-
gen, N. 6.19).

Wie schon im Zusammenhang mit dem Anmeldedatum statuiert der Patentrechts-
vertrag hinsichtlich der Form- und Inhaltsvorschriften der Anmeldung eine Pflicht
der nationalen Amter, Anmeldern mitzuteilen, sollte ihre Eingaben den im Abkom-
men geregelten formellen Anforderungen nicht gentgen (siehe zur Benach-
richtigung auch Ziff. 2.2.3.7). Zugleich ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und
zur Erfillung der Voraussetzungen zu geben (Art. 6 Abs. 7 PLT). Regel 6 bestimmt
die diesbezuglichen Fristen. Artikel 6 Absatz 8 PLT legt die moglichen Sanktionen
im Versdumnisfall fest.

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

Der Patentrechtsvertrag 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 Uberlasst allerdings jeder Vertragspartei, das
Recht zur Austbung der Vertretung fiir 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 ab-
héngig gemacht werden (Erlduterungen, N. 7.03). Es bleibt auch dem nationalen
Recht (berlassen, zu bestimmen, wer Vertreter sein kann. So kann jede Vertrags-
partei bestimmen, ob nur Rechtsanwalte oder auch Patentanwalte als Vertreter
agieren konnen und ob eine einfache Gesellschaft als Vertreterin angesehen werden
kann (Erlauterungen, 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 Patentrechtsvertrag aber nicht (Erlduterungen, N. 7.01).

Buchstabe b von Artikel 7 Absatz 1 PLT hélt den Grundsatz fest, dass Handlungen
von oder gegentiber einem Vertreter diejenigen Personen binden, die den betref-
fenden Vertreter bestellt haben. Buchstabe ¢ bestimmt weiter, dass jede Vertrags-
partei vorsehen kann, dass bei einem Widerruf einer Vollmacht die Unterschrift
eines Vertreters nicht die Wirkung einer Unterschrift der vertretenen Person hat. Der
Patentrechtsvertrag schreibt aber nicht vor, dass Mitteilungen eines Amts nach
Artikel 5 Absatz 3 oder Artikel 6 Absatz 7 PLT zwingend an den Vertreter zu
senden sind (Erlauterungen, N. 7.05).

Artikel 7 Absatz 2 PLT erlaubt den Vertragsparteien, einen Vertreter zwingend vor-
zuschreiben. Zugleich regelt diese Bestimmung in Verbindung mit Regel 7 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 Gebihr, die
Einreichung einer Kopie eines friheren Gesuchs nach Regel 2 Absatz 4 PLT, die
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Einreichung einer Kopie eines friiheren Gesuchs nach Regel 2 Absatz 5 Buchstabe b
PLT sowie den Empfang einer Quittung oder Mitteilung des Amts. Demgegenuber
kann in Bezug auf die Einreichung von Ubersetzungen eine Vertretung zwingend
vorgeschrieben werden.

Das schweizerische Recht sieht fiir 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 Einreichung einer
Anmeldung beim IGE bedarf nach standiger Praxis keiner Vertretung. Der im
Ausland domizilierte Anmelder kann ein schweizerisches Patentgesuch direkt beim
IGE einreichen. Ein Vertreterzwang besteht fur das Erteilungsverfahren fir
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 2bis PatV hervor, dass die Einreichung der in
Artikel 138 PatG genannten Unterlagen nicht zwingend von einem Vertreter
vorzunehmen ist. Nach Patenterteilung konnen ohne Vertreter Gebiihren bezahlt und
Ubersetzungen oder andere Mitteilungen sowie Antrage (z.B. Anderungs- oder
Weiterbehandlungsantrdge) beim IGE eingereicht werden. Ein Vertreterzwang
besteht aber, sobald eine Handlung des Patentinhabers zu einer Beanstandung des
IGE Anlass gibt. Das geltende Recht entspricht daher bereits dem
Patentrechtsvertrag. Doch soll die Praxis des IGE in Artikel 13 verdeutlicht werden.

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

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

Gegenstand der Harmonisierung durch den Patentrechtsvertrag 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:

Nach Artikel 8 Absatz 2 PLT darf jede Vertragspartei fir 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 Vertragspartei weiter verpflichtet,
eine Anmeldung auf einem Formular entgegenzunehmen, das einem internationalen
Standardformular entspricht, das gestitzt auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe ¢ und
Regel 20 PLT ausgearbeitet werden soll. Vertragsparteien, die auch in Zukunft nur
Mitteilungen auf Papier entgegennehmen wollen, kdnnen nicht tber diese Vorschrift
verpflichtet werden, elektronische Mitteilungen zu akzeptieren (Erlauterungen, N.
8.07). Grundsétzlich muss ndmlich keine Vertragspartei Eingaben entgegennehmen,
die nicht in Papierform sind (Art. 8 Abs. 1 Bst. b PLT). Doch steht es den
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Vertragsparteien frei, nach dem 2. Juni 2005 zur elektronischen Kommunikation
uberzuwechseln und Anmeldungen auf Papier abzulehnen (Regel 8 Abs. 1 Bst. a
PLT). Den Vertragsparteien ist es dartiber hinaus bereits vor dem 2. Juni 2005
gestattet, anstelle einer Mitteilung in Papierform, deren Entgegennahme oder
Behandlung aufgrund ihrer Art oder ihres Umfangs als undurchfiihrbar 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 Maoglichkeiten muss einer Anmeldung in Papierform ein
Anmeldedatum zuerkannt werden, wenn sie die Erfordernisse von Artikel 5 PLT
erfillt (siehe auch Ziff. 2.2.3.3). Ein Amt, das eine elektronische Anmeldung
vorschreibt, kann allerdings gestitzt auf Artikel 8 Absatz 7 PLT verlangen, dass
innert der Frist nach Regel 11 PLT eine Eingabe eingereicht wird, die den
anwendbaren Vorschriften entspricht. Im Unterlassungsfall verliert der Anmelder
aber das einmal zuerkannte Anmeldedatum nicht, selbst wenn die Anmeldung
gestiitzt auf Artikel 8 Absatz 8 PLT zurtickgewiesen wird. Aufgrund des Verweises
auf Artikel 10 PLT ist es den Vertragsparteien auch grundsatzlich untersagt, ein
Patent zu widerrufen, das trotz Nichteinhaltung dieser Formvorschriften erteilt
wurde (Erlduterungen, N. 5.02, 8.02 und 8.18). Weiter ist jede Vertragspartei
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 nach
Artikel 8 Absatz 7 PLT zu unterrichten und ihm Gelegenheit zu geben, seine Ein-
gabe zu verbessern (Erlauterungen, N. 8.05). Diese Vorbehalte zugunsten der
Papierform sichern Anmeldern und Patentinhabern aus L&ndern, die nicht tber die
technische Infrastruktur industrialisierter L&nder verfligen, in angemessenem
Umfang die Mdglichkeit, ihre Rechte durch Eingaben auf Papier zu wahren (siehe in
diesem Zusammenhang auch Ziff. 4 der gemeinsamen Erklarungen 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 diesbezuglichen Vorschriften des PCT gentigende Mitteilung
entgegenzunehmen. Davon abgesehen, ist jede Vertragspartei frei, die Bedingungen
fiir derartige Mitteilungen selbst festzulegen (Regel 8 Abs. 2 PLT, Erlduterungen, N.
R8.05).

Artikel 8 Absatz 4 PLT regelt in Verbindung mit Regel 9 PLT fiur 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 grundsatzlich nur bei begriindeten Zweifeln beziiglich der Echtheit der
Unterschrift erlaubt, weitere Nachweise zu verlangen. Keine Einschrankung besteht
fir 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 eigenhéndigen
Unterschrift, erlaubt ihnen aber zugleich, andere Formen der Unterzeichnung (z.B.
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eine gedruckte Unterschrift oder ein Stempel) zuzulassen. In Bezug auf
elektronische Unterschriften unterscheidet der Patentrechtsvertrag zwischen
Unterschriften, die in einer graphischen Darstellung der Unterschrift bestehen, und
solchen, die nicht in 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 eigenhéndigen Unterschrift beinhaltet. Dies
trifft beispielsweise auf eine Mitteilungen zu, die per Fax an ein Faxgerat oder einen
Computer Ubermittelt wird. In Ubereinstimmung mit der Regel 8 Absatz 2
Buchstabe ¢ PLT kann eine Vertragspartei in diesen Fallen allerdings verlangen,
dass das Original der Ubermittelten Nachricht mit der eigenh&ndigen Unterschrift
nachgereicht wird (Erlduterungen, N. R9.02). In allen anderen Fallen kann jede
Vertragspartei 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 konnen. Es geht hier um
Angaben wie etwa der Name und die Adresse des Anmelders oder Patentinhabers,
die Anmelde- oder die Patentnummer. Es sei diesbezlglich 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 gewahltes Domizil
und/oder jede andere in der Ausfiihrungsordnung vorgesehene Adresse angibt.

Wie in anderem Zusammenhang schreibt der Patentrechtsvertrag 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
genigen (siehe auch Ziff. 2.2.3.7). Zugleich ist ihnen Gelegenheit zur
Stellungnahme und zur Erfullung der Voraussetzungen zu geben (Art. 8 Abs. 7
PLT). Zu beachten ist, dass nur derjenige Anmelder oder Patentinhaber oder
diejenige Person benachrichtigt werden muss, welche die Mitteilung verfasst hat
(Erlauterungen, N. 8.17). Regel 11 Absatz 1 PLT bestimmt die diesbezuglichen
Fristen, Artikel 8 Absatz 8 PLT die Sdumnisfolgen.

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

2.2.3.7 Benachrichtigungen (Art. 9 PLT)

Verschiedentlich ist vorstehend bereits auf die Pflicht der Vertragsparteien
hingewiesen worden, die betroffenen Personen im Falle der Missachtung eines nach
diesem Vertrag zulédssigen Formerfordernisses zu benachrichtigen. Artikel 9 PLT
enthalt gemeinsame Vorschriften fur derartige Benachrichtigungen. Eine Reihe von
Modalitaten bleiben den Vertragsparteien (berlassen. 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).
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Artikel 9 Absatz 1 PLT hélt fest, dass eine Benachrichtigung an die
Korrespondenzadresse oder an das nach 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 Person
angegeben wurde (z.B. Angaben nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii und Art. 5 Abs. 1
Bst. ¢ PLT), die gleiche Rechtswirkung zu geben. Aufgrund der Wahlfreiheit hin-
sichtlich der Mittel der Publikation (Erldauterungen, 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 vorge-
sehen 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 Per-
sonen zu erreichen (Art. 9 Abs. 2 PLT).

Unterlasst es das Amt, den Anmelder, den Patentinhaber oder eine andere
interessierte Person zu benachrichtigen, dass gewisse Bedingungen des Vertrags
oder seiner Ausfihrungsordnung 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 nachtrdglichen
Erflllung der Bedingungen berechnen sich allerdings in aller Regel vom Zeitpunkt
der Benachrichtigung der betroffenen Person und beginnen vorher nicht zu laufen.
Ausgenommen sind die Félle, in denen eine Benachrichtigung unterblieben ist, weil
dem Amt keine geniigenden Angaben gemacht wurden, die es erlauben wiirden, 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). Unabh&ngig von einer
Benachrichtigung nach Artikel 5 Absatz 5 PLT lduft auch die Frist, um einen im
Zeitpunkt der Anmeldung fehlenden Teil der Beschreibung oder eine Zeichnung
einzureichen (siehe Regel 2 Abs. 2 PLT; Erlduterungen, N. 9.04), da das Amt nicht
verpflichtet ist, das Fehlen der genannten Bestandteile der Anmeldung festzustellen.

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

Artikel 10 PLT beinhaltet verschiedene Grundsatze, die in zweifacher Hinsicht tiber
den eigentlichen Anwendungsbereich des Vertrages (siehe Ziff. 2.2.3.1)
hinausgehen: Erstens beschlagen sie nicht nur Verfahren vor der mit der Erteilung
und Registrierung von Patenten befassten Behorde, sondern auch gerichtliche
Verfahren. Zweitens sind diese Grundsédtze 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 bis 4 PLT keinen Grund fur einen vollstandigen oder teilweisen Widerruf oder
eine Nichtigerklarung des Patentes bilden, es sei denn, die Nichtbeachtung des
Formerfordernisses geschehe in betriigerischer Absicht. Diese Vorschrift sind alle
Behorden einer Vertragspartei unterworfen, namentlich auch deren Gerichte
(Erlauterungen, N. 10.01). Fur 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 diejenigen Formerfordernisse beschréankt, die sich in den abschliessend
genannten Bestimmungen des Patentrechtsvertrags finden. Es geht dabei um
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Formerfordernisse, die in Bezug auf eine Anmeldung nicht erfillt werden. Den
Vertragsparteien steht es folglich frei, als Folge der Missachtung anderer als der
genannten Formalitaten den Widerruf oder die Nichtigkeit des Patents vorzusehen
(Erlauterungen, N. 10.02). Gleiches gilt fir die Nichtbeachtung von
Formerfordernissen, die in Bezug auf erteilte Patente bestehen (Erlduterungen, N.
10.04), sowie hinsichtlich der Missachtung von materiellrechtlichen Vorschriften
(Erlauterungen, N. 10.03).

Artikel 10 Absatz 2 PLT schreibt den Vertragsparteien weiter vor, dass den
betroffenen Personen die Moglichkeit zu geben ist, Bemerkungen vorzubringen und
Anderungen oder Berichtigungen anzubringen, wenn der Widerruf oder die
Nichtigerklarung eines Patents ins Auge gefasst wird. Anderungen oder
Berichtigungen mdissen allerdings nach dem anwendbaren Recht gestattet sein. Es
besteht somit keine Verpflichtung der Vertragsparteien, Anderungen oder
Berichtigungen in jedem Fall zuzulassen (Erldauterungen, 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 Nichtigerklarung eines Patents zum Gegenstand haben.
Dabei kann es sich um ein Verfahren vor dem Amt oder vor einem Gericht handeln.
Unerheblich ist auch der Rechtsgrund fur den Widerruf oder die Nichtigerklarung.
Artikel 10 Absatz 2 PLT ist somit auch in Verfahren zu beachten, in denen ein
Widerruf bzw. die Nichtigerklarung wegen Missachtung materieller VVorschriften in
Frage steht (Erlauterungen, N. 10.07).

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

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

Der Patentrechtsvertrag schreibt den Vertragsparteien in den Artikeln 11 und 12 vor,
in einem Mindestumfang Rechtsbehelfe zur Behebung der Folgen eines
Fristversaumnisses 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 fur eine Handlung versaumen, die
notwendig ist, um ein Patent zu erlangen oder aufrecht zu erhalten.

Artikel 11 PLT verlangt, dass eine Moglichkeit zur Korrektur gegeben sein muss,
wenn eine vom Amt angesetzte Frist nicht eingehalten wird. Der Patentrechtsvertrag
lasst den  Vertragsparteien die Wahl  zwischen zwei  Arten von
Korrekturmdglichkeiten, die einander als gleichwertig zur Seite gestellt werden:
Entweder ist eine Verlangerung der Frist zu ermdoglichen, die im Unterschied zur
(fakultativen) Fristerstreckung nach Artikel 11 Absatz 1 Ziffer i PLT nach Ablauf
der urspriinglichen Frist beantragt werden kann (Art. 11 Abs. 1 Ziff. ii PLT). Oder
es ist die Fortsetzung des Verfahrens nach dem Vorbild der Weiterbehandlung nach
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 Nachweis gehoriger Sorgfalt oder
fehlender Absicht gekniipft werden. Vom Saumigen darf nur verlangt werden, dass
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er ein Gesuch entsprechend den Anforderungen von Artikel 11 Absatz 1 und 2 sowie
der Regel 12 PLT stellt sowie gegebenenfalls eine Gebuhr bezahlt (siehe Art. 11
Abs. 5 PLT; Erlauterungen, 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 sich in Regel 12 PLT.

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 bzw. Fortsetzung des Verfahrens gewahren miissen. Hervorzuheben
ist, dass Fristen zur Zahlung von Jahresgeblhren in diesem Ausnahmekatalog
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 Mdglichkeit
eingerdumt wird, binnen ndtzlicher Frist Bemerkungen zur beabsichtigten
Verweigerung anzubringen.

Artikel 12 PLT stellt der Fristverlangerung bzw. der Fortsetzung des Verfahrens die
Madglichkeit der Wiederherstellung von Rechten (Wiedereinsetzung in den friheren
Stand) zur Seite. Im Unterschied zur Fortsetzung des Verfahrens ist die Gewahrung
der Wiederherstellung allerdings an den Nachweis gebunden, dass die Frist trotz
Beachtung aller nach den gegebenen Umstanden gebotenen Sorgfalt oder -
alternativ — unabsichtlich versaumt wurde (Art. 12 Abs. 1 Ziff. iv PLT). Dartber
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 (Erlduterungen, N. 12.10).

Zusammen mit Artikel 12 PLT ist auch Artikel 13 Absatz 2 PLT zu behandeln, der
den Vertragsparteien die Wiederherstellung des Prioritatsrechts 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 Patentrechtsvertrag minimale
Verfahrensrechte fest: Ein Gesuch um Wiederherstellung darf nicht verweigert
werden, ohne dass dem Anmelder oder Patentinhaber die Mdglichkeit eingerdumt
wird, binnen nutzlicher 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 Patentrechtsvertrags. Der Anwendungsbereich der Weiterbehandlung nach
Artikel 46a PatG ist im schweizerischen Recht sogar wesentlich weiter als derjenige
der Fortsetzung des Verfahrens: Sie kann nicht nur beim Versaumnis einer vom Amt
bestimmten Frist, sondern auch beim Verpassen einer gesetzlichen Frist beantragt
werden. Anpassungen sind lediglich in Bezug auf den Beginn der Frist fir einen
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Antrag auf Weiterbehandlung und in Bezug auf die Gelegenheit zur Stellungnahme
erforderlich (siehe Ziff. 2.2.6). Artikel 47 PatG betreffend die Wiedereinsetzung
kann unverdndert belassen werden. Nach schweizerischem Recht ist auch die
Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist bereits verwirklicht. Artikel 12 Absatz 5 PLT
wird in der Patentverordnung Rechnung getragen werden

2.2.3.10 Berichtigung oder Erganzung eines
Prioritatsanspruchs; Wiederherstellung 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 Prioritatsanspruch (eine Prioritatserklarung) 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 Absétze 2 und 3 PLT. Hervorzuheben ist, dass das Anmeldedatum der
spateren Anmeldung nicht nach dem Zeitpunkt des Ablaufs der Prioritatsfrist
gemass PVU liegen darf, wobei sich deren Ablauf vom Zeitpunkt der Einreichung
der &ltesten Anmeldung berechnet, deren Prioritat beansprucht wird (Art. 13 Abs. 1
Ziff. iii PLT). Liegt das Anmeldedatum der spateren Anmeldung nach dem
Zeitpunkt des Ablaufs der Prioritétsfrist, so kommt nur noch eine Wiederherstellung
des Prioritatsrechts nach Artikel 13 Absatz 2 PLT (siehe Ziff. 2.2.3.9) in Betracht.

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

Die Berichtigung und Erganzung eines Prioritdtsanspruchs sowie die
Wiederherstellung des Prioritatsrechts nach Artikel 13 Absatz 3 PLT erfordern eine
Anpassung der Patentverordnung (Art. 39 ff. PatV). Demgegeniber ist die
Wiederherstellung des Prioritatsrechts nach Artikel 13 Absatz 2 PLT in Artikel 47
PatG bereits verwirklicht (siehe 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 Prioritatsanspruchs oder um Wiederherstellung des
Prioritatsrechts darf nicht verweigert werden, ohne dass dem Anmelder oder
Patentinhaber die Moglichkeit eingerdumt wird, binnen nitzlicher Frist
Bemerkungen zur beabsichtigten Verweigerung anzubringen.
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2.2.3.11 Anderungen und Eintragungen im Patentregister
(Regeln 15 bis 17 PLT)

Der Patentrechtsvertrag behandelt in den Ausfihrungsvorschriften auch die
folgenden Anderungen oder Eintragungen im Patentregister:

— die Eintragung einer Namens- oder Adressanderung (Regel 15 PLT),

— die Eintragung einer Anderung in der Person des Anmelders oder
Patentinhabers (Regel 16 PLT),

— die Eintragung eines Lizenzvertrages (Regel 17 PLT) und
— die Berichtigung von Irrtiimern (Regel 18 PLT).

Regel 15 PLT standardisiert die Verfahren im Zusammenhang mit dem Begehren
um Eintragung einer Namensénderung 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 fir den Fall, dass eine oder mehrere
Erfordernisse nicht fristgerecht erfillt werden, kann eine Vertragspartei die
Verweigerung des Gesuchs vorsehen. Es dirfen keine strengeren Sanktionen zur
Anwendung kommen (Regel 15 Abs. 7 PLT). Nach Absatz 8 finden diese Vorschrif-
ten auch bei einer Namensanderung oder einem Adresswechsels des Vertreters oder
bei einer Anderung der Korrespondenzadresse bzw. des gewihlten Domizils An-
wendung. Die Bestellung eines neuen Vertreters wird keinen einheitlichen Vor-
schriften unterstellt. Es ist vielmehr Sache der Vertragsparteien, in dieser Frage eine
Regelung zu treffen (Erlauterungen, 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 Wechsel in der Person des Anmelders oder des
Patentinhabers auf einen Vertrag (Regel 16 Abs. 2 Bst. a PLT), eine
Unternehmensumstrukturierung (Regel 16 Abs. 2 Bst. b PLT) oder einen anderen
Rechtsgrund (Regel 16 Abs. 2 Bst. ¢ PLT) zuriickzufiihren 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 alle Berechtigten, kann
eine Vertragspartei verlangen, dass dem Amt gegentber 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 fiir alle diese Anmeldungen oder Patente
dieselbe ist und deren Nummern im Gesuch aufgefihrt sind. Eine Vertragspartei
kann allerdings verlangen, dass fir 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). Es ist ihnen auch
nicht gestattet, strengere Sanktionen als die Zurlickweisung des Gesuchs vorzusehen
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(Regel 16 Abs. 8 i.V.m. Regel 15 Abs. 7 PLT). Da aber der Patentrechtsvertrag die
materiellen Voraussetzungen fiir eine rechtsgiiltige Ubertragung nicht vereinheitlicht
(Art. 2 Abs. 2 PLT), bleibt es den Vertragsparteien tberlassen, den Rechtslibergang
an weitere Bedingungen zu knipfen, was namentlich im Erbschaftsfall oder bei
einer Zwangsverwertung im Rahmen eines  Schuldbetreibungs-  oder
Konkursverfahrens denkbar ist (Erlauterungen, N. R16.17).

Regel 17 PLT enthalt harmonisierte Bestimmungen betreffend die Eintragung von
Lizenzvertragen und (aufgrund des Verweises in Abs. 8) von Sicherheiten an
Anmeldungen und Patenten. Ob und gegebenenfalls welche Lizenzvertrdge oder
Sicherheiten im Patentregister eingetragen werden konnen, bestimmt sich nach dem
jeweils anwendbaren Recht und bleibt folglich der Regelung durch die
Vertragsparteien Uberlassen (Erlduterungen, N. R17.01 und R17.11). Soweit
allerdings entsprechende Registereintrdge moglich sind, richtet sich die Behandlung
von Gesuchen um Eintragung von Lizenzvertrdgen 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. a PLT).

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

Regel 18 PLT enthalt in Bezug auf die Berichtigung von Irrtimern im Register und
in Veroffentlichungen des Amtes vereinheitlichte Bestimmungen zu den formellen
Anforderungen und dem Verfahren. Die Vertragsparteien kénnen aber bestimmen,
unter welchen materiellen VVoraussetzungen die Korrektur eines Irrtums zuzulassen
ist. Das anwendbare Recht kann beispielsweise festlegen, mit welcher Bestimmtheit
andere Inhalte als die beantragte Korrektur auszuschliessen sind (Erlduterungen, N.
R18.01). Weiter bestimmt sich nach dem anwendbaren Recht, welche Irrtimer
berichtigt werden konnen (Erlduterungen, 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 Priifung 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 erldutert.

Verhaltnis zur PVU (Art. 15 PLT)

Artikel 15 Absatz 1 PLT verpflichtet die Vertragsparteien zur Einhaltung der
Vorschriften der PVU betreffend Patente. Es sind dies die Artikel 2 bis Squater
sowie die Artikel 11 und 12 PVU.
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Absatz 2 von Artikel 15 PLT hélt sodann fest, dass der Patentrechtsvertrag und seine
Ausfuhrungsordnung sowohl die bestehenden Verpflichtungen der Vertragsparteien
als auch die Rechte der Anmelder und Patentinhaber aus der PVU unberihrt lassen.

Wirkung der Revisionen und Anderungen des PCT (Art. 16 PLT)

Mit Blick auf die Anbindung des Patentrechtsvertrags an den PCT in Bezug auf
Form- und Inhaltsvorschriften fir Anmeldungen (siehe Ziff. 2.2.3.4) ist Artikel 16
PLT von besonderer Tragweite: Diese Vorschrift regelt ndmlich die Wirkung der
Revisionen und Anderungen des PCT bzw. seiner Ausfilhrungsvorschriften fiir den
Patentrechtsvertrag.

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 Patentrechtsvertrags vereinbar sind, auf den
Patentrechtsvertrag 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 tber die
Maoglichkeit von Vorbehalten befinden, die den Vertragsparteien unter dem PCT
eingerdumt werden (siehe Ziff. 2 der gemeinsamen Erkl&rungen betreffend Art. 1
Ziff. xvii, Art. 16 und Art. 17 Abs. 2 Ziff. v PLT). Grundsétzlich haben aber
Vorbehalte unter dem PCT im Patentrechtsvertrag keine Geltung (Art. 16 Abs. 2
PLT). Um einen unverhéltnismassigen administrativen und finanziellen Aufwand zu
vermeiden, sollen kunftig die Versammlung der PCT-Vertragsstaaten und der PLT-
Vertragsparteien soweit erforderlich zusammen durchgefiihrt werden (siehe Ziff. 2
der gemeinsamen Erklarungen betreffend Art. 1 Ziff. xvii, Art. 16 und Art. 17 Abs.
2 Ziff. v PLT).

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 Patentrechtsvertrags. Beschliisse der Versammlung werden
grundsétzlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen
gefallt. Vorbehalten bleiben Artikel 14 Absitze 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 Patentrechtsvertrags). 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 ausubt, 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 Patentrechtsvertrag beitreten und in einer
Abstimmung an Stelle ihrer Mitgliedstaaten das Stimmrecht ausiiben, konnte die
Europdische Patentorganisation nicht mehr anstelle ihrer Mitgliedstaaten abstimmen.
Diejenigen Mitgliedstaaten der Europdischen Patentorganisation, die nicht zugleich
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Mitglied der Europdischen Gemeinschaften waren, konnten ihr Stimmrecht aber
selbstandig ausuben.

Inkrafttreten und Kindigung (Art. 21 und 24 PLT)

Der Patentrechtsvertrag 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
Patentrechtsvertrags an diesen gebunden (Art. 21 Abs. 2 Ziff. i PLT). Fur die
anderen Staaten wird der Patentrechtsvertrag drei Monate nach dem Zeitpunkt
wirksam, in dem der Staat seine Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde beim
Generaldirektor hinterlegt hat, oder ab einem spateren, in dieser Urkunde
angegebenen Zeitpunkt, aber nicht spater als sechs Monate nach dem Zeitpunkt
dieser Hinterlegung (Art. 21 Abs. 2 Ziff. ii PLT). In Bezug auf den Beitritt
internationaler Organisationen sieht der Patentrechtsvertrag eine entsprechende
Regelung vor (Art. 21 Abs. 2 Ziff. iii und iv PLT). Die Europdische
Patentorganisation, die Eurasische Patentorganisation und die regionale afrikanische
Organisation fir gewerbliches Eigentum konnen allerdings bereits vor Inkrafttreten
des Patentrechtsvertrags eine Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegen. In
diesem Fall sind die betreffenden Organisation drei Monate nach dem Inkrafttreten
des Patentrechtsvertrags an diesen gebunden (Art. 21 Abs. 2 Ziff. iii PLT).

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

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

Artikel 22 PLT stellt zundchst sicher, dass der Patentrechtsvertrag keine
Rickwirkung hinsichtlich solcher Sachumstdnde entfaltet, die sich vor dem
Zeitpunkt ereignet haben, von dem an der Patentrechtsvertrag 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 Patentrechtsvertrag hangig sind bzw. in Kraft stehen, oder
solche, die nach diesem Zeitpunkt eingereicht bzw. erteilt werden (Erlduterungen, N.
22.01).

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

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

Vorbehalte (Art. 23 PLT)

Der Patentrechtsvertrag erlaubt den Vertragsparteien, nur einen VVorbehalt anzubrin-
gen: Nach Artikel 23 PLT kann jede Vertragspartei mittels eines Vorbehalts erkla-
ren, dass sie die Anwendung der Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 1 PLT auf das
Erfordernis der Einheit der anwendbaren Erfindung gemdss PCT ausschliesst. Da
Artikel 23 PLT abschliessend ist (siehe Art. 23 Abs. 4 PLT und Erlduterungen, N.
23.01), erscheint fraglich, inwieweit die Ausschlussmoglichkeit nach Regel 18
Absatz 7 PLT Bestand hat.

2.2.4 Anpassungen des Patentgesetzes an die EPU
Revisionsakte (Art. 1, Art. 2 Abs. 4 Bst. a, Art. 7c
und 7d, 17, 24, 26 Abs. 1 Bst. a, 28a, 46a, 110a, 121,
127 und 128 E-PatG)

Neue Verwendung bekannter Stoffe (Art. 7c und 7d E-PatG)

Mit dem Ziel, Arzte in der Ausiibung ihrer Berufstatigkeit nicht zu beeintrachtigen,
schliesst das Patentgesetz in Artikel 2 Buchstabe b (entsprechend Art. 53 Bst. ¢
revEPU) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen
oder tierischen Korper angewendet werden, von der Patentierung aus (siehe Art. 2
Abs. 4 Bst. b E-PatG). Um diesen extensiven Ausschluss wenigstens teilweise zu
kompensieren, wurde Artikel 7c PatG als nationales Gegenstiick zur Regelung von
Artikel 54 Absatz 5 EPU bzw. Artikel 54 Absatz 4 revEPU in das Patentgesetz auf-
genommen. Die mit dieser Norm verankerte Auslegung der Patentvoraussetzung der
Neuheit erlaubt es, Stoffe oder Stoffgemische als patentierbar zu qualifizieren, die
zwar als solche schon bekannt sind, aber mit Bezug auf deren Anwendung in einem
Verfahren nach Artikel 2 Buchstabe b PatG (Art. 2 Abs. 4 Bst. b E-PatG) neu sind.
Der Erfinder muss aber in der Lage sein, die Substanz mit der neuen Anwendung in
den Ansprichen zu definieren und zwar in Form eines zweckgebundenen
Stoffschutzes. Der Anwendungsbereich dieses Artikels ist regelmassig auf die erste
therapeutische Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches beschrankt, da eine
weitere Anwendung auf dem Gebiet der Therapie oder Diagnostik die Neuheit oft
nicht mehr fr sich beanspruchen kann1%. Die Praxis lasst jedoch die Patentierung

109 patG Botschaft 1976, BBI 1976 11 1, 71.
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von weiteren Anwendungen beschrankt auf einen zweckgebunden Stoffschutz in der
aquivalenten Form eines ,,Verfahrens zur Herstellung eines Arzneimittels gegen...”
(sog. schweizerische Anspruchsform) zu.

Es wird vorgeschlagen, das Patentgesetz an den neuen Artikel 54 Absatz 5 revEPU
(vgl. ziff. 2.2.1.2) anzupassen und eine gesetzliche Grundlage fir 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.

Voraussetzungen und Wirkung der Prioritat (Art. 17 E-PatG)

In Angleichung an Artikel 87 Absatz 1 revEPU wird Artikel 17 Absatz 1 PatG
dahingehend klargestellt, dass eine Anmeldung in einem (oder mit Wirkung flr ein)
Mitglied der Welthandelsorganisation (WTQO) in Bezug auf die Anerkennung von
Prioritatsrechten dieselbe Wirkung hat wie eine Anmeldung in einem (oder mit Wir-
kung fir ein) Land, fir das die Pariser Verbandsibereinkunft gilt. Aufgrund des
Artikels 2 Absatz 1 und der Artikel 3 und 4 des TRIPS-Abkommens ist die Schweiz
heute schon verpflichtet, das Prioritatsrecht allen Mitgliedstaaten der WTO einzu-
raumenl10, Im Rahmen der Gesetzesanpassungen an das GATT/WTO-Ubereinkom-
men wurden ausschliesslich jene Anderungen vorgeschlagen, die zur Ratifizierung
des Ubereinkommens unerlasslich waren. Aus diesen Griinden sah man damals von
einer Revision des Artikels 17 PatG ab. Zur Klarstellung und im Hinblick auf eine
bessere Verstandlichkeit des Gesetzes wird nunmehr vorgeschlagen, Artikel 17
Absatz 1 PatG im erlduterten Sinn zu prazisieren.

Teilverzicht (Art. 24 E-PatG)

Artikel 24 Absatz 2 PatG ermoglicht 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 unabhdngigen Patentanspruchs mit einem oder
mehreren von ihm abhangigen Anspriichen (Art. 24 Abs. 1 Bst. a und b PatG) einge-
schrankt werden soll, ist der Patentinhaber an zwei Voraussetzungen gebunden.
Erstens darf er eine solche Beschrankung nur einmal durchfiihren und zweitens ist
eine solche nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen. Da-
gegen lasst das im EPU neu eingefilhrte Beschrankungsverfahren (vgl. hierzu die
Ausfilhrungen zu Art. 105a bis 105¢ revEPU, Ziff. 2.2.1.3) einen Antrag auf Be-
schrankung des européischen Patents jederzeit, d.h. ohne zeitliche Beschrankung zu.
Eine Beibehaltung der schweizerischen Sonderregel in Absatz 2 erscheint daher
nicht mehr zweckmadssig. Zwar kann der Standpunkt vertreten werden, dass ein Teil-
verzicht in Zusammenhang mit einem nationalen Patent oder einem fiir die Schweiz
Wirkung entfaltenden europdischen Patent auch mit einem zentralisierten Be-
schrankungsverfahren maoglich sein wird und daher ohne Weiteres beibehalten wer-
den kann, doch ist die Umgehungsmaoglichkeit mit Bezug auf européische Patente
bei einer unterschiedlichen Regelung auf nationaler und auf europdischer Ebene
offensichtlich. Im Weiteren wiirden Inhaber von nationalen Patenten und diejenigen

110 vgl. Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung der GATT/WTO-Ubereinkommen
(Uruguay-Runde; GATT-Botschaft 1); BBI 1994 1V 1; Ziff. 2.4.4.2 und 2.4.8.1.
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von europdischen Patent ungleich behandelt. Absatz 2 von Artikel 24 PatG sollte
daher aufgehoben werden.

Wirkung der Anderung im Bestand des Patents (Art. 28a E-PatG)

Artikel 28a 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
fiir eine vom Richter festgestellte Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit sondern auch fur
den vom Patentinhaber beantragten Teilverzicht nach Artikel 24 PatG. Mit der
Einfuhrung dieses Artikels wird einerseits die bundesgerichtliche Rechtsprechung in
Bezug auf Nichtigkeitsentscheide kodifiziert, andererseits eine Angleichung der
Wirkung eines Teilverzichts vor dem IGE an die Wirkung eines vor dem EPA be-
schrankten oder widerrufenen Patents vorgenommen. Nach Artikel 68 revEPU treten
die Wirkungen der Entscheidung einer Beschrankung oder eines Widerrufs eines
europaischen Patents ndmlich mit deren Veroffentlichung riickwirkend fir alle be-
nannten Vertragsstaaten ein. Mit Bezug auf den schweizerischen Teilverzicht be-
deutet dies eine Abkehr von der bisherigen Rechtspraxis, welche die Wirkungen erst
im Zeitpunkt des rechtskraftigen 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
bezahlte Jahresgebiihren oder Lizenzgebihren. Jahresgebihren werden auch beim
Wegfall eines Patents mit rlickwirkender Kraft nicht zurlickbezahlt. Denn ein im
Zeitpunkt der Zahlung vorhandener Rechtsgrund wird nicht riickwirkend beseitigt.
Mit Bezug auf Lizenzvertrdge findet jedoch eine differenziertere Losung Anwen-
dung: Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung!!! bildet das Bestehen des Rechts-
schutzes regelmassig eine Grundlage des Lizenzvertrages. Erweist sich das dem
Lizenznehmer zur Verfugung gestellte Recht als ungdiltig, so fallt nach herrschender
Ansicht auch der Lizenzvertrag dahin. In einem gewissen Umfang ist jedoch nach
bundesgerichtlicher Auffassung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass ein
registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit zufolge seiner Scheinexistenz tat-
sachliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz blockieren und dem Lizenznehmer
wéhrend einer bestimmten Zeit zum gleichen Wettbewerbsvorsprung wie ein
glltiges Recht verhelfen kann; eine vollstandige Rickabwicklung des Vertrages
wird sich deshalb oft nicht rechtfertigenl12,

Weiterbehandlung (Art. 46a E-PatG)

Als Konsequenz 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.

Anderung im Bestand des Rechts (Art. 110a E-PatG)

Nach Artikel 110 PatG sind die europdische Patentanmeldung und das europdische
Patent in ihrer Wirkung nationalen Patentgesuchen und Patenten gleichzustellen
(vgl. Art. 66 bzw. Art. 2 Abs. 2 EPU). Da die Wirkungen in Zusammenhang mit
dem Einspruchsverfahren und der Einfuhrung des zentralen Beschrankungs- und

111 BGE 85 11 38; vgl. auch BGE 116 11 191.
112 BGE 851138, E. 6 aund b; BGE 116 11 191, E. 3a und b.
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Widerrufsverfahrens auf Antrag des Patentinhabers beim EPA im EPU analog sind
(vgl. Art. 105b Abs. 3 revEPU), wird vorgeschlagen, fur die Anderung im Bestand
des europdischen Patents einen entsprechenden Grundsatz im Patentgesetz festzu-
halten.

Umwandlungsgriinde (Artikel 121 E-PatG)

Im Nachgang zur Streichung von Artikel 162 EPU sieht Artikel 135 Absatz 1 Buch-
stabe a revEPU nunmehr nur noch einen Fall der Zuriicknahme der europaischen
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.

Beschrankung des Teilverzichts und Aussetzen des Verfahrens (Art. 127 und
128 E-PatG)

Artikel 110 PatG hélt fest, dass europdische 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-
spruche auf dem Klageweg durchsetzen kann (Art. 66 ff. PatG) und Dritte gegen ihn
die Klage auf Nichtigerklarung des européischen Patents erheben konnen (Art. 26
PatG). Weiter kann der Patentinhaber nach diesem Zeitpunkt unter gewissen Vor-
aussetzungen auf entsprechenden Antrag beim IGE hin ganz oder teilweise auf sein
Patent verzichten.

Schon im Zeitpunkt der Einflhrung von Artikel 128 PatG stellte sich im Zusam-
menhang mit dem Einspruchsverfahren vor dem EPA die Frage, ob im Fall der
gleichzeitigen Hangigkeit eines Einspruchsverfahrens und eines Patentprozesses vor
einem schweizerischen Gericht, bei dem die Giltigkeit 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 Gberlassen bleibe, ob er das Verfahren aus-
setze 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 Einspruch beim EPA
moglich oder aber in einem entsprechenden Verfahren noch nicht rechtskréftig
entschieden worden ist. Grund dafur war, dass der Einspruch nach Artikel 68
revEPU zu einer riickwirkenden Einschrankung des europaischen Patents fiihren
kann und zudem der Grundsatz umgangen werden konnte, wonach der Einspruch
das européische Patent mit Wirkung fur alle benannten Vertragsstaaten erfasst.

Zwar hat auch das europdische Beschrankungs- und Widerrufsverfahren gegeniiber
nationalen Verfahren (insbesondere Nichtigkeitsverfahren) keinen Vorrang. Die vor-
stehenden Uberlegungen gelten dennoch auch fiir das neu eingefiihrte Beschran-
kungs- und Widerrufsverfahren sowie den Antrag auf Uberpriifung (Revision). Da
das Beschréankungs- und Widerrufsverfahren dem Einspruchsverfahren nachgebildet
ist, erweist es sich als zweckmaéssig, 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 Uberwiesenen Antrag auf Uber-
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prifung und einem parallel laufenden nationalen Zivilverfahren letzteres auszuset-
zen. Weil jedoch eine Uberpriifung nicht unbedingt die Gultigkeit des Patents betref-
fen muss, wird es auch bei der Behandlung eines Antrags auf Uberpriifung maglich
sein, einen Antrag auf Teilverzicht einzureichen. Nicht ausgeschlossen ist damit
selbstverstandlich die Moglichkeit des IGE, ein anhéngiges Teilverzichtsverfahren
zu sistieren, soweit Fragen beim EPA behandelt werden, die auch den Gegenstand
des Teilverzichtsverfahrens betreffen.

Redaktionelle Anpassungen (Art. 1, Art. 2 Abs. 4 Bst. a, Art. 143 Abs. 2 Bst. b
E-PatG)

Der Ausdruck ,,Patentfahigkeit” wird im Gesetz durch den Ausdruck ,,Patentierbar-
keit“ ersetzt, wie dies die Revisionsakte EPU vorsieht. Es hat sich namlich gezeigt,
dass eine Unterscheidung zwischen diesen Begriffen nicht konsequent durchgefiihrt
werden kann. Eine materielle Anderung ist damit indessen nicht verbunden.
Betroffen sind lediglich Artikel 1 Absatz 2 und Randtitel, Art. 1a (nunmehr Art. 2
Abs. 4 Bst. a E-PatG) sowie Art. 143 Abs. 2 Buchstabe b PatG.

2.2.5 Anpassungen des Patentgesetzes an das EPU
Spracheniibereinkommen (Art. 112-116 und 148 E-
PatG)

Ist eine europdische Patentanmeldung nicht in einer schweizerischen Amtssprache
(d.h. auf Englisch) verdffentlicht worden, so bestimmt Artikel 112 PatG, dass fur
einen Schadenersatzanspruch der Tag massgebend ist, an dem der Anmelder eine
Ubersetzung der Patentanspriiche in eine schweizerische Amtssprache dem Beklag-
ten zugestellt oder der Offentlichkeit durch Vermittlung des IGE zugénglich ge-
macht hat. Anldsslich der Einfuhrung dieses Artikels ging der Gesetzgeber davon
aus, dass die englische Sprache einem schweizerischen Anwender nicht zugemutet
werden konnelld, Diese Auffassung lasst sich heute nicht mehr bestatigen. Es kann
vielmehr davon ausgegangen werden, dass ein Anwender des européischen Patent-
systems Uber zureichende Kenntnisse der englischen Sprache verfugt. Daflr spricht
gerade der Umstand, dass Ubersetzungen in der Praxis kaum je eingesehen werden,
obschon weit Uber die Halfte der europdischen Patentanmeldungen und Patente in
Englisch veroffentlicht werden. Ausserdem werden Dritten bereits aufgrund der be-
stehenden Regelung weitgehende Sprachkenntnisse zugemutet: Nach Artikel 112
PatG sind ndmlich nur die Patentanspriiche, nicht aber die europdische Patentanmel-
dung insgesamt in eine schweizerische Amtssprache zu Ubersetzen. In Anbetracht
der geanderten Sachumstande und der im Zuge der Ratifizierung des EPU Sprachen-
ubereinkommens notwendigen Aufhebung von Artikel 113 PatG sowie im Bestre-
ben, 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 fir den Beginn der Schadenersatzpflicht vor-
ausgesetzte Kenntnis des Inhalts der européischen Patentanmeldung jedenfalls dann
gegeben ist, wenn dem Beklagten die Patentanspriiche vorliegen. Mit der Aufhebung
von Artikel 112 PatG sollen die Anforderungen an die Verwarnung nach Artikel 111

113 patG Botschaft 1976, BBI 1976 11 1, 102.
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Absatz 2 PatG nicht erhoht werden; die Streichung versteht sich vielmehr als Folge
der Ratifizierung des EPU Sprachenilibereinkommens.

Artikel 113 PatG setzt voraus, dass eine Ubersetzung der Patentschrift in einer
Amtssprache beim IGE eingereicht werden muss, wenn ein europdisches Patent in
Englisch seine Wirkung in der Schweiz entfalten soll. Die Ratifizierung des EPU
Sprachenubereinkommens bedingt die Aufhebung von Artikel 113 PatG. Nach
Artikel 1 EPU Spracheniibereinkommen verzichtet namlich jeder Unterzeichnerstaat
auf die in Artikel 65 EPU vorgesehenen Ubersetzungserfordernisse, soweit er eine
Amtssprache mit einer Amtssprache des EPA gemein hat. Fir die weitere Begrin-
dung kann auf die Ausfiihrungen zum EPU Spracheniibereinkommen (Ziff. 2.2.2)
verwiesen werden.

Bislang gibt Artikel 114 PatG den Anmeldern und Patentinhabern die Mdglichkeit,
die beim IGE 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 zu Art. 148 E-PatG).

Auch die Streichung von Artikel 116 PatG ergibt sich als Folge der Verpflichtung
aus dem EPU Spracheniibereinkommen. Bisher konnten sich Dritte gegeniiber dem
Patentinhaber auf die nach diesem Ubereinkommen vorgesehene Ubersetzung be-
rufen, wenn der sachliche Geltungsbereich der européischen Patentanmeldung oder
des européaischen Patents in dieser Fassung enger ist als in jener der Verfahrens-
sprache. Da vorgeschlagen wird, auf Ubersetzungen von englischen Patenten zu ver-
zichten, erweist sich auch dieser Artikel als nicht mehr erforderlich (vgl. hierzu
jedoch die Ausfuhrungen zum neuen Art. 148 PatG). Damit zusammenhéngend ist
auch die Streichung von Artikel 115 PatG vorgesehen. Dieser Artikel ist 1976 allein
mit Rucksicht auf die Ausnahmeregel von Artikel 116 PatG aufgenommen wor-
denll4, Der Grundsatz von Artikel 115 PatG, wonach fiir den sachlichen Geltungs-
bereich der européischen Patentanmeldung und des européischen Patentes die Fas-
sung in der Verfahrenssprache des EPA verbindlich ist, bleibt jedoch erhalten. Er
ergibt sich bereits aus Artikel 70 Absatz 1 EPU.

Nach Artikel 148 Absatz 1 E-PatG braucht fur europdische Patente, die nicht in
einer schweizerischen Amtssprache veréffentlicht werden, keine Ubersetzung der
Patentschrift nach Artikel 113 Absatz 1 PatG eingereicht zu werden, wenn die Ver-
offentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europdischen Patentblatt
oder im Falle der Aufrechterhaltung des Patentes mit gedndertem 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 Verfiigung, um eine entsprechende Ubersetzung in eine schweizeri-
sche Amtssprache einzureichen. Im Sinne einer benutzerfreundlichen Regelung, die
gleichzeitig die Rechtssicherheit garantieren soll, scheint es daher als angemessen,
die vorerwahnte Ubersetzungspflicht drei Monate vor dem Inkrafttreten des
revidierten Gesetzes dahinfallen zu lassen.

Absatz 2 macht klar, dass sowohl die Berichtigung von Ubersetzungen nach Artikel
114 PatG als auch die Mdglichkeit einer Berufung Dritter auf Ubersetzungen und
deren Wirkungen nach Artikel 116 PatG Anwendung finden, solange Ubersetzungen
nach Artikel 112 PatG entweder dem Beklagten zuzustellen oder der Offentlichkeit

114 patG Botschaft 1976, BBI 1976 11 1, 103.
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durch Vermittlung des IGE zuganglich zu machen sind oder nach Artikel 113 PatG
dem IGE eingereicht werden missen.

2.2.6 Anpassungen des Patentgesetzes an den
Patentrechtsvertrag (Art. 13 Abs. 3, 46a Abs. 2, 56
und 58 E-PatG)

Vertreterzwang (Art. 13 Abs. 3 E-PatG)

Artikel 7 Absatz 2 PLT erlaubt den Vertragsparteien, einen Vertreter zwingend vor-
zuschreiben. Zugleich regelt diese Bestimmung in Verbindung mit Regel 7 Absatz 1
PLT die Ausnahmen vom Vertreterzwang (siehe Ziff. 2.2.3.5)

Das schweizerische Recht entspricht bereits dem Patentrechtsvertrag (siehe Ziff.
2.2.3.5). Mit der Aufzdhlung in Artikel 13 Absatz 3 wird die Praxis des IGE in
Artikel 13 in Anlehnung an den Patentrechtsvertrag verdeutlicht.

Weiterbehandlung (Art. 46a Abs. 2 E-PatG)

Die relative Frist flr die Stellung eines Antrags auf Weiterbehandlung betrégt in der
geltenden Fassung von Artikel 46a Absatz 1 PatG zwei Monate vom Zeitpunkt an,
in welchem der Anmelder oder Patentinhaber vom Fristversaumnis Kenntnis erhalt.
Fur den Beginn der Frist sind die Zustellung der Mitteilung, in der das IGE den
Betroffenen (ber das Fristversdumnis benachrichtigt, und ihr gleichgestellte
Tatbestande massgebend; tatsachliche Kenntnis ist nicht erforderlich, so etwa, wenn
ein eingeschriebener Brief wahrend der dafur vorgesehenen Frist nicht abgeholt
wird. Vorbehalten bleibt die friihere Kenntnis des Anmelders oder Patentinhabers.
Die Kenntnis des Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers wird diesen
zugerechnet11s,

Nach Regel 12 Absatz 4 PLT beginnt die Frist von zwei Monaten fur die Ein-
reichung eines Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens (Art. 11 Abs. 2 Ziff. ii PLT,
siehe 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 Bericksichtigung. Ent-
sprechend wird Artikel 46a Absatz 1 PatG angepasst. Massgebend flr den Beginn
der relativen Frist von 2 Monaten ist demnach der Zugang der Benachrichtigung des
IGE Uber das Fristversdumnis. Eine solche Benachrichtigung erfolgt namentlich
durch die Mitteilung, dass die Anmeldung wegen eines Fristversaumnisses
zurtickgewiesen wird oder als zurtickgenommen gilt, oder durch die Mitteilung, dass
das Patent in Ermangelung einer fristgebundenen Handlung erloschen ist. Die
frihere Kenntnis des Anmelders oder Patentinhabers, die in der Praxis nur bei
Erkundigungen der betreffenden Personen oder ihrer Vertreter Bedeutung erlangte,
I0st die Antragsfrist nicht mehr aus.

Der Ausnahmekatalog in Artikel 46a Absatz 4 PatG bedarf in dieser Hinsicht keiner
Anpassung (siehe aber Ziff. 2.2.3.9). Soweit es sich bei den von der Weiterbe-

115 Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Anderung des Bundesgesetzes betreffend die
Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss tiber eine Anderung des Ubereinkommens (iber die
Erteilung Europdischer Patente, BBI 1993 111 726.

127



handlung ausgenommenen Fristen nicht um gesetzliche Fristen handelt, die ohnehin
nicht von Artikel 11 PLT erfasst sind, kénnen sie aufgrund der Regel 12 Absatz 5
PLT beibehalten werden. Artikel 14 PatV muss demgegeniber in bestimmten Punk-
ten angepasst werden.

Artikel 11 Absatz 6 PLT soll in der Patentverordnung durch eine Bestimmung Rech-
nung getragen werden, dass dem Antragsteller Gelegenheit zu geben ist, innerhalb
einer vom IGE anzusetzenden Frist zu einer in Aussicht genommenen Zurick-
weisung seines Gesuchs Stellung zu nehmen.

Anmeldedatum (Art. 56 E-PatG)

Mit den vorgeschlagenen Anderungen in Artikel 56 PatG erfolgt eine Angleichung
an die Erfordernisse fir die Zuerkennung des Anmeldedatums nach Artikel 5 Absatz
1 PLT (siehe ziff. 2.2.3.3). Diese werden nunmehr ausdriicklich aufgefihrt 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 Anmelde-
datum 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 Anpassung
des Artikels 49 PatG. Artikel 57 PatG bedarf angesichts von Artikel 5 Absatz 8
Ziffer i PLT ebenfalls keiner Anpassung.

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

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

Die in Artikel 5 Absétze 2 bis 7 PLT festgehaltenen Einzelheiten sollen auf Ver-
ordnungsstufe geregelt werden, wie dies mit Artikel 46 PatV schon bisher der Fall
war. Artikel 56 Absatz 3 enthélt eine Delegationsnorm, die beispielhaft die Bereiche
anfihrt, 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.

Anderung des Patentgesuchs (Art. 58 E-PatG)

Artikel 5 PLT verbietet, das einmal zuerkannte Anmeldedatum nachtraglich zu ver-
andern. Aus diesem Grund kann Artikel 58 PatG nicht beibehalten werden. Hinzu
kommt, dass diese Vorschrift in der Praxis zu Problemen gefiihrt hat. So sah sich das
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IGE immer h&ufiger bereits bei Aufnahme der Prifung mit mehrfach gednderten
technischen Unterlagen konfrontiert.

Vorgeschlagen wird eine Regelung, die sich an Artikel 123 EPU anlehnt. Dem An-
melder ist mindestens einmal vor Abschluss des Prifungsverfahrens Gelegenheit zu
geben, die technischen Unterlagen zu &ndern. Der Gegenstand der gednderten An-
meldung darf dabei nicht tber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen
hinausgehen. Ein entsprechender Anderungsantrag wirde zuriickgewiesen. Die
Einzelheiten werden auf Verordnungsstufe geregelt.

2.3 Umsetzung der WTO-Entschliessung zu
Zwangslizenzen fur den Export pharmazeutischer
Produkte (Art. 40c E-PatG)

Nach Massgabe von Artikel 31 Buchstabe f TRIPS-Abkommen muss eine Zwangs-
lizenz vorwiegend fiir die Versorgung des inlandischen Marktes erteilt werden. Das
geltende schweizerische Recht gestattet folglich nicht den Export von patentge-
schutzten Waren, die unter einer Zwangslizenz in der Schweiz hergestellt wurden.

Die Entschliessung des Generalrats der WTO vom 30. August 2003116 erlaubt nun-
mehr den Mitgliedstaaten der WTO, die Uber gentgende pharmazeutische Herstel-
lungskapazitaten verfiigen, eine Zwangslizenz fir die Herstellung und den Export
patentgeschitzter pharmazeutischer Produkte in die am wenigsten entwickelten
Lander und in solche Entwicklungslander vorzusehen, die Uber keine oder eine
ungeniigende Herstellungskapazitdt auf diesem Gebiet verfligen. Dies ermdoglicht
letzteren, fur sich aus dem System der Zwangslizenzen einen Nutzen zu ziehen, den
sie sonst nicht hatten. Diese Massnahme soll es Entwicklungslandern mit fehlender
oder ungenugender eigener Produktionskapazitat (nachstehend: begunstigte Lander)
ermoglichen, zu einem flr sie erschwinglichen Preis zu patentgeschitzten
pharmazeutischen Produkten zu kommen, falls sie diese zur Bek&mpfung
gravierender offentlicher Gesundheitsprobleme wie beispielsweise von HIV/Aids
oder Malaria benotigen. Diese neue Mdoglichkeit soll im schweizerischen Recht
umgesetzt werden (siehe Ziff. 1.3).

Artikel 40c E-PatG erlaubt, dass eine Zwangslizenz fir die Herstellung und den
Export patentierter oder aufgrund eines patentierten Verfahrens hergestellter
pharmazeutischer Produkte erteilt wird. Moglich ist der Export in ein am wenigsten
entwickeltes Land oder ein Entwicklungsland, das keine oder bloss ungeniigende
eigene Herstellungskapazitaten auf dem pharmazeutischen Gebiet hat und mit
Problemen der oOffentlichen Gesundheit wie HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria oder
anderen Epidemien konfrontiert ist.

Um zu verhindern, dass exportierte pharmazeutische Produkte in andere wirtschaft-
lich eintrdglichere Markte abgezweigt werden, darf nur die Menge des pharmazeu-
tischen Produkts hergestellt werden, die notwendig ist, um die Bedirfnisse des
begunstigten Landes zu decken. Dariiber hinaus muss die Gesamtheit dieser Produk-
tion in das beglnstigte Land exportiert werden. Der Inhaber der Lizenz muss Mass-
nahmen treffen, damit sich die Produkte, die fir den Export unter der Zwangslizenz
bestimmt sind, von denjenigen des Patentinhabers unterscheiden. Diese Mass-

116 Doc. WT/ L/540 vom 1. September 2003 und doc. JOB(03)/177 vom 30. August 2003.
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nahmen sind im Gesetz vorgesehen und werden in der Patentverordnung ausgefuhrt
werden; sie sind vom Lizenzinhaber strikt zu befolgen, andernfalls er strafrechtliche
Sanktionen zu gewaértigen hat.

Die Voraussetzungen fir die Erteilung einer Lizenz, die nicht bereits aus dem
Patentgesetz hervorgehen, werden in der Patentverordnung ausgefiinrt werden
(namentlich der Anwendungsbereich, die beginstigten Lander und die Modalitaten
der Lizenz).

Anwendungsbereich der Lizenz

Der Anwendungsbereich einer Zwangslizenz nach Artikel 40c E-PatG umfasst alle
Arzneimittel, Wirkstoffe, Diagnostik-Kits und Impfstoffe, die patentiert sind oder
aufgrund eines patentierten Verfahrens hergestellt werden, und die erforderlich sind,
um Gesundheitsprobleme wie HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria oder anderen
Epidemien in den begunstigten Landern zu bekampfen. Die Schweiz legt die
Entschliessung der WTO extensiv aus und geht Gber sie hinaus, indem sie auch
Impfstoffe in den Anwendungsbereich einer Zwangslizenz einbezieht. Denn es ist
wichtig, dass unter den oben genannten Umstdnden auch Impfstoffe einer
Exportzwangslizenz unterworfen werden konnen, da diese praventiv und effizient
Pandemien bekampfen helfen konnen.

Begunstigte Lander

Jedes Land, auf dessen Territorium keine ausreichenden Herstellungskapazitéten zur
Produktion von pharmazeutischen Produkten zur Verfugung stehen, die zur
Bek&mpfung der genannten Probleme der 6ffentlichen Gesundheit notwendig sind,
kann sich als Importland konstituieren. Die nach der Liste der UNO als am
wenigsten entwickelten Lander gefiihrten Staaten gelten als mdgliches Importland,
ohne dass sie die ungenugende Herstellungskapazitat dartun missen.

Wie die anderen Industriestaaten hat die Schweiz darauf verzichtet, als Importland
vom neuen System der WTO Gebrauch zu machen. Daher kommen die folgenden
Staaten nicht als begunstigtes Land in Betracht: Australien, Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlanden,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal Slowakische Republik, Schweden, Schweiz,
Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigte Staaten wvon
Amerika, Vereinigtes Konigreich und Zypernll7.,

Die folgenden Staaten haben erklért, nur im Falle eines nationalen Notstandes oder
anderer Umstande absoluter Notwendigkeit das System zu beanspruchen: Besondere
Verwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China, Israel, Katar, Republik
Korea, Kuwait, Besondere Verwaltungsregion Macau der Volksrepublik China,
Mexiko, Singapur, Taiwan, Turkei und Vereinigte Arabische Emirate. Sie kommen
als begunstigte Lander im Sinne von Artikel 40c E-PatG nur dann in Betracht, wenn
ein entsprechender Ausnahmezustand vorliegt.

117 Doc. WT/ L/540 vom 1. September 2003, Ziffer 3 zu Absatz 1(b) und doc. JOB(03)/177 vom 30.
August 2003.
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Erteilungsvoraussetzungen einschliesslich der Massnahmen gegen
Zweckentfremdung

Der Gesuchsteller einer Exportzwangslizenz hat dem Richter nachzuweisen:

— wenn das beginstigte Land Mitglied der WTO ist, dass dieses den
Generalrat der WTO hinsichtlich seiner Bedirfnisse benachrichtigt hat;
wenn das begunstigte Land nicht Mitglied der WTO ist, dass es das IGE
entsprechend benachrichtigt hat;

— wenn das begtinstigte Land ein Mitglied der WTO ist und es sich nicht um
ein am wenigsten entwickeltes Land handelt, dass dieses dem TRIPS-Rat
der WTO dargetan und diesen benachrichtigt hat, dass es keine oder unzu-
reichende Herstellungskapazitaten fir das (die) fragliche(n) pharmazeu-
tische(n) Produkt(e) hat; wenn das beglnstigte Land nicht Mitglied der
WTO ist, dass es das IGE entsprechend benachrichtigt hat;

— wenn das (die) fragliche(n) pharmazeutische(n) Produkt(e) im begunstig-
ten Land patentiert sind, dass dieses eine Zwanglizenz in Ubereinstim-
mung mit dem geltenden internationalen Recht gewahrt hat oder gewahren
will und den TRIPS-Rat der WTO entsprechend benachrichtigt hat; wenn
das beginstigte Land nicht Mitglied der WTO ist, dass es das IGE
entsprechend benachrichtigt hat.

Aufgrund der Systematik des schweizerischen Rechts kann die Lizenz nur von einer
Person beantragt werden, die selbst Uber die Kapazitaten verfiigt, die Produkte in
Lizenz herzustellen. Darlber hinaus kann die Lizenz nur fur die Herstellung der
Menge des pharmazeutischen Produkts erteilt werden, die notwendig ist, um die
Bedurfnisse des (der) beginstigten Landes (Lander) zu decken, und ist mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Gesamtheit der Produktion in das beglnstigte
Land exportiert wird.

Die unter der Exportzwangslizenz hergestellten Produkte missen durch ihre Ver-
packung, Etikettierung oder spezifischen Markierung klar als solche gekennzeichnet
sein. Zudem muss der Lizenzinhaber durch eine geeignete Farb- oder Formgebung
dafiir sorgen, dass sich seine Produkte von denjenigen des Patentinhabers unter-
scheiden. Die Art und Weise, wie der Gesuchsteller diesen Anforderungen nachzu-
kommen gedenkt, sind in seiner Gesuch an den Patentinhaber darzulegen.

Mitteilung an das IGE

Der Richter entscheidet (ber die Erteilung einer Exportzwangslizenz nach Massgabe
der gemeinsamen Bestimmungen von Artikel 40d E-PatG. Er teilt dem IGE den
Namen und die Adresse des Inhabers der Lizenz, das (die) pharmazeutische(n)
Produkt(e), fur das (die) eine Lizenz erteilt wurde, die festgelegten Mengen, das
begiinstigte Land bzw. die beglnstigten Lander, die Dauer der Lizenz und die
anderen Bedingungen der Erteilung. Wenn das begiinstigte Land ein Mitglied der
WTO ist, benachrichtigt das IGE den TRIPS-Rat der WTO (uber die Erteilung der
Lizenz, einschliesslich der vorerwdhnten Modalitdten. Die Benachrichtigung wird
durch das Sekretariat der WTO und gegebenenfalls durch das Institut in geeigneter
Weise publiziert.
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Entschadigung

Fir den Fall, dass eine Zwangslizenz fiir dasselbe pharmazeutische Produkt sowohl
im beglnstigten Land, als auch im Exportland gewahrt wird, bestimmt die Ent-
schliessung des WTO-Generalrates vom 30. August 2003, dass die Verpflichtung
zur Entschéadigung fiir diejenigen Produkte entfallt, fir die bereits im Exportland
eine Entschadigung entrichtet wurde. Die angemessene Entschadigung, die der
Lizenzinhaber dem Patentinhaber nach geltendem Recht zu entrichten hat, muss
folglich dem wirtschaftlichen Wert Rechnung tragen, den die erlaubten Nutzungen
fir das Importland hat.

Strafrechtliche Sanktionen

Die Verletzung der Lizenzbestimmungen durch deren Inhaber kann nicht nur
zivilrechtlich verfolgt werden, sondern zieht auch die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit im Sinne von Artikel 66 Buchstabe a PatG nach sich. Derjenige der
vorsatzlich Lizenzverpflichtungen verletzt, insbesondere solche betreffend die
Verhinderung der Zweckentfremdung seiner Produkte, kann auf Antrag des
Verletzten nach Massgabe von Artikel 81 Absatz 1 PatG mit Gefangnis bis zu einem
Jahr oder mit Busse bis zu 100 000 Franken bestraft werden.

Heilmittelgesetzgebung

Um eine hohe Qualitdt der unter einer Exportlizenz hergestellten Produkte zu
garantieren, muss der Inhaber einer solchen Lizenz eine Herstellungsbewilligung im
Sinne von Artikel 5 Absatz 1 HMG einholen und sicherstellen, dass die anerkannten
Regeln der Guten Herstellungspraxis (Art. 7 HMG) eingehalten werden. Der
Lizenzinhaber bedarf demgegeniiber keiner Zulassung fir das Inverkehrbringen
nach Artikel 9 HMG. Dessen ungeachtet ist im Rahmen des Erlasses der
Ausfihrungsbestimmungen zu Artikel 40c E-PatG die Sicherheit und Wirksamkeit
der zu exportierenden Produkten =zu gewadhrleisten. Wenn es sich um
verwendungsfertige Arzneimittel handelt, ist eine zusatzliche Bewilligung nach
Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b HMG bei Schweizerischen Heilmittelinstitut
(Swissmedic) zu erwirken.

2.4 Weitere Revisionspunkte
2.4.1 Parallelimporte (Art. 9b Abs. 1 und 2 E-PatG)

Artikel 9b Absatz 1 E-PatG schreibt in Ubereinstimmung mit dem Bericht des
Bundesrates vom 29. November 2002 (Parallelimporte und Patentrecht)118 und dem
Bundesgerichtsurteil in Sachen Kodak!1® die nationale Erschopfung im Patentrecht
fest. In Ubereinstimmung mit diesem Urteil gilt die nationale Erschopfung jedoch
nicht absolut. Vielmehr steht die Geltendmachung patentrechtlicher Abwehrrechte

118 parallelimporte und Patentrecht, Bericht des Bundesrates vom 29. November 2002,
http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/d/TRI_SCHLUSSBERI
CHT_PARALLELIMPORTE_Dt.pdf.

119 BGE 126 111 129.
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unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Beurteilung; dies nach Massgabe des am
1. April 2004 in Kraft getretenen Artikels 3 Absatz 2 Satz 2 KG.

Eine gesetzliche Fixierung der nationalen Erschopfung ist unumganglich, soll ein
Konflikt zwischen mehreren Schutzrechte einer Regelung zugefuhrt werden, wie
dies dem Willen des Bundesrats entspricht. Denn jede Loésung dieser
Doppelschutzproblematik stellt eine Ausnahme von der nationalen Erschépfung dar
und ist als solche zu regeln.

Die Ausnahme von der nationalen Erschopfung im zweiten Absatz von Artikel 9b E-
PatG will das Missbrauchspotenzial beseitigen, das besteht, wenn eine marken-
und/oder urheberrechtlich geschutzte Ware einen ,,nebensdchlichen” Bestandteil
aufweist, der patentiert ist: In dieser Situation konnten die unter geltendem Recht
uberwiegend zuldssigen Parallelimporte von marken- oder urheberrechtlich
geschitzten Produkten lber das Patentrecht unterbunden werden. Es stellt sich hier
die Frage, unter welchen Gesichtspunkten es als rechtsmissbrauchlich angesehen
werden kann, wenn die unter geltendem Recht Uberwiegend zuléssigen
Parallelimporte von marken- und/oder urheberrechtlich geschiitzten Produkten tber
das Patentrecht verhindert werden. Die vorgeschlagene Losung kntipft diesbeziglich
am Zweck des jeweiligen Schutzrechts an:

— Ein Patent ist Lohn und Anreiz fir Innovationen auf dem Gebiet der
Technik. Beim Patentschutz steht mithin der Innovations- und
Investitionsschutz im Vordergrund.

— Eine Marke hat die Funktion, die Produkte und Dienstleistungen eines
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Sie
hat im Unterschied zum Patent also keine innovationsfordernde, sondern
eine Kennzeichnungs- bzw. Herkunftsfunktion.

—  Das Urheberrecht hat die Funktion, das kreative, kiinstlerische Schaffen zu
fordern, dient aber grundsétzlich nicht der Forderung der technischen
Innovation.

Nach der vorgeschlagenen Losung ist im Einzelfall abzuwégen, welches Schutzrecht
aufgrund seines spezifischen Zwecks einer mehrfach geschutzten Ware die Charak-
teristik verleiht. Demnach konnten Parallelimporte mehrfach geschiitzter Waren
gestiitzt auf das Patentrecht dann nicht unterbunden werden, wenn die durch das
Patent geschtzte technische Innovation die Charakteristik der Ware insgesamt nicht
entscheidend préagt.

Das Ausgefuhrte sei anhand einiger Beispiele verdeutlicht: Im hdufig angefihrten
Fall eines Markenparfums, dessen Flacon mit einem patentierten Zerstduber ver-
sehen ist, wird in aller Regel die mit der Marke verbundene Kennzeichnungsfunk-
tion im Vordergrund stehen und nicht die technische Innovation des Zerstiubers.
Gleiches gilt etwa auch wenn Personenfahrzeuge mit einem patentierten, auto-
matisch abblendbaren Aussenspiegel oder Markenjeans mit einem patentierten
Reissverschluss oder einer patentierten Ose versehen werden.

Anders waren dagegen folgende Falle zu beurteilen: Ein Personenfahrzeug mit
patentierten Bestandteilen der Radaufhdngung oder einer patentierten Ventil-
steuerung des Motors, welche den innovativen Charakter dieses Autos ausmachen;
ein Pflaster mit einem patentgeschitzten, transdermalen Wirkstoff, der zudem noch
ein fur Kinder ansprechendes Design hat; Sonnencréme der Marke B mit einem
patentgeschutzten Verstreicher, der eine optimale Verteilung und Sonnenschutz-
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wirkung sicherstellt. Eine Abwagung nach dem spezifischen Schutzzweck fiihrt in
diesen Beispielen dazu, dass die technische Innovation im Verhéltnis zum Zweck
des Marken- und Urheberrechtsschutzes massgebend und nicht bloss von unterge-
ordneter Bedeutung ist.

Das Kriterium der ,untergeordneten Bedeutung® ist offen formuliert. Es ist nicht
absolut messbar. Dies kann zwar zu Unsicherheiten fiihren, doch erlaubt eine offene
Formulierung den Gerichten, im konkreten Einzelfall Leitlinien zu entwickeln.
Entscheidend ist dabei nicht die Sicht eines einzelnen Konsumenten, sondern es
kommt ein objektiver Ansatz zum Tragen, indem auf die Schutzrechte selbst und
damit auf den Zweck des jeweiligen Immaterialgiterrechts Bezug genommen wird.
Bei der Abwégung fallen nicht geschutzte Eigenschaften der Ware ausser Betracht.
Soweit Zweifel bestehen, ist die Ausnahme von der nationalen Erschopfung
zugunsten des Innovationsschutzes auszulegen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Losungsvorschlag keine Rangordnung zwischen
den Immaterialguterrechten schafft. Eine solche liesse sich wegen der
grundsatzlichen Gleichwertigkeit der Immaterialgtterrechte nicht rechtfertigen. Es
geht nur um eine Abwéagung der einzelnen Schutzrechte mit Bezug auf eine konkrete
mehrfach geschiitzte Ware.

2.4.2 Schaffung eines Bundespatentgerichts (Art. 76 E-
PatG)

Artikel 76 E-PatG dient als Grundsatzartikel fur ein Bundespatentgericht erster
Instanz. Organisation und Verfahren des Gerichts sollen in einem separaten Bundes-
gesetz geregelt werden. Bei einer positiven Aufnahme des Vorschlags in der
Vernehmlassung zur Revision des Patentgesetzes werden diese Rechtsgrundlagen
fir das Bundespatentgericht parallel zur Botschaft zur Patentgesetzrevision ausgear-
beitet werden. Unter VVorbehalt des Inkraftsetzens des Artikel 191a Absatz 3 BV
(siehe Ziff. 5.1.3) kann das Bundespatentgerichtsgesetz gleichzeitig mit dem
revidierten Patentgesetz in Kraft treten.

Nach Absatz 1 ist das Eidgendssische Patentgericht fir die Beurteilung von
patentrechtlichen Zivilansprichen umfassend und ausschliesslich zustandig.
Insbesondere Klagen auf Unterlassung oder Beseitigung, Klagen auf Schadenersatz,
Klagen auf Feststellung und Klagen gegen den Patentinhaber oder -anmelder wie
vor allem die Patentnichtigkeitsklage sowie Patentabtretungsklagen sind vom
Patentgericht in ausschliesslicher Kompetenz zu behandeln.

Absatz 2 dehnt die Zustdndigkeit des Bundespatentgerichts auf zivilrechtliche
Anspriiche aus, die mit einem sich aus dem Patentgesetz ergebenden Anspruch, fiir
dessen Beurteilung das Gericht aufgrund von Absatz 1 ausschliesslich zustandig ist,
in engem Zusammenhang steht. Dadurch wird den Prozessparteien ermdoglicht,
klage- oder widerklageweise einen in engem Sachzusammenhang stehenden
Zivilanspruch beim Bundespatentgericht geltend zu machen. Demnach ist das
Bundespatentgericht fir Anspriche, die sich nicht aus dem Patentgesetz ergeben
zustandig, wenn diese den gleichen Lebensvorgang als Grundlage haben wie die
Anspriiche, die sich auf das Patentgesetz stutzen.

Absatz 3 Ubernimmt die geltende Regelung, wonach die Berufung von Urteilen in
Patentsachen an das Bundesgericht ohne Riicksicht auf den Streitwert zul&ssig ist.
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2.4.3 Schaffung einer Berufsregelung fir Patentanwalte
(Art. 13 E-PatG)

Artikel 13 Absatz 1 E-PatG halt zunachst in Anlehnung an Artikel 133 Absatz 1
EPU der Grundsatz fest, dass niemand verpflichtet ist, sich in einem Verwaltungs-
verfahren nach dem Patentgesetz vertreten zu lassen.

Artikel 13 Absatz 2 E-PatG statuiert das ausschliessliche Vertretungsrecht fur
Patent- und Rechtsanwaélte in patentrechtlichen Verfahren vor den schweizerischen
Verwaltungsbehdrden. Die Zulassung der Patentanwaélte richtet sich nach dem ge-
planten eigenstandigen Patentanwaltsgesetz, auf welches verwiesen wird (siehe fur
Einzelheiten dazu Ziff. 1.4.3). Betreffend die Vertretung vor den Gerichtsbehorden
sieht die Bundeszivilprozessordnung neu eine einheitliche Regelung fir samtliche
Rechtsgebiete vor. Bis zu deren Inkrafttreten gelangen die einschldgigen Vorschrif-
ten des kantonalen Prozessrechts bzw. der Bundesrechtspflege zur Anwendung.

Im Sinne des Patentanwaltsgesetzes zugelassene Vertreter sind primér die dem
Berufsstand der Patentanwélte angehdrenden Personen. Dariiber hinaus sollen als
Vertreter von juristischen Personen auch Konzerngesellschaften im Sinne von
Artikel 663e Absatz 1 des Obligationenrechts zugelassen werden. Das Handeln von
bevollméchtigten Angestellten ohne Organstellung wird dem Handeln der
juristischen Person selber gleichgestellt und damit nicht als Vertretungsverhaltnis
betrachtet.

Artikel 13 Absatz 3 E-PatG regelt den bisherigen Vertretungszwang fur Personen
ohne Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Davon ausgenommen sind jene Rechts-
handlungen, fir welche nach Patentrechtsvertrag keine Vertretung verlangt werden
darf.

24.4 Massnahmen zur Bekdmpfung von Nachahmungen
und Piraterie (Art. 8, 60 Abs. 3, 66, 70a, 86a—86g E-
PatG)

Inhalt des Ausschliesslichkeitsrechts: Ausdehnung auf die Durchfuhr (Art. 8
Abs. 2 und 3 E-PatG)

In Artikel 8 Absatz 2 E-PatG wird der (nicht abschliessende) Katalog der dem Pa-
tentinhaber vorbehaltenen Benitzungshandlungen an den Wortlaut von Artikel 9
DesG angepasst. Dabei wird nebst der Ausfuhr neu insbesondere auch die Durchfuhr
von patentgeschitzten Waren ausdriicklich erwéhnen. Vor dem Hintergrund der
zunehmenden internationalen Dimension von Nachahmung und Piraterie soll damit
verhindert werden, dass die Schweiz zu einem Transitland fiir Pirateriegtter wird.

Beim Erlass des Designgesetzes wurde vorab aus praktischen Griinden in Kauf
genommen, dass der absolute Schutz gegen jegliche Durchfuhr auch dann greift,
wenn die durchgefiihrte Ware im Bestimmungsland keinen Schutz geniesst und dort
demnach gar nicht als Pirateriegut zu betrachten ist, woraus sich eine gewisse
uberschiessende Rechtsmacht des Designinhabers ergibt.

Wirde das Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers in ebenso absoluter Weise
auf die Durchfuhr ausgedehnt, ergében sich aus jener tberschiessenden Rechtsmacht
Auswirkungen, welche nicht in Kauf genommen werden kdnnen: Zu denken ist ins-
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besondere an patentgeschitzte Medikamente, welche unter einer Zwangslizenz im
Sinne der WTO-Entschliessung vom 30. August 2003 (siehe Ziff. 1.3) rechtmassig
aus dem Ursprungsland ausgefiihrt und ebenso rechtméssig im Bestimmungsland
eingefuhrt werden kdnnen; der Transit solcher Medikamente durch die Schweiz soll
nicht aufgrund eines schweizerischen Patents unterbunden werden konnen. Die
Ausdehnung des Ausschliesslichkeitsrechts auf die Durchfuhr soll es auch nicht
ermoglichen, den Warenverkehr zwischen zwei Staaten zu unterbinden, in welchen
der Patentinhaber bei der Anmeldung z.B. eines Europdischen Patents bewusst auf
den Patentschutz verzichtet hat.

In Artikel 8 Absatz 3 E-PatG wird deshalb das Verbietungsrecht im Bereich der
Durchfuhr insoweit eingeschrénkt, als die Durchfuhr insoweit nicht verboten werden
kann, als der Patentinhaber auch die Einfuhr in das Bestimmungsland nicht verbie-
ten kann. Damit wird verhindert, dass die zur Pirateriebekdmpfung bestimmte Vor-
schrift dazu missbraucht werden kann, um den rechtméssigen Warenverkehr zwi-
schen Drittstaaten bei einem blossen Transit durch die Schweiz zu unterbinden.

Auskunftsanspruch (Art. 66 Abs. 1 Bst. b E-PatG)

Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG bernimmt fir das Patentrecht den Re-
gelungsgehalt von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe ¢ DesG (zivilrechtlicher Schutz)
bzw. Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe ¢ DesG (strafrechtlicher Schutz). Der
Auskunftsanspruch nach Buchstabe b erdffnet die Moglichkeit, von der beklagten
Partei auch Angaben Uber den Adressaten und das Ausmass der Weitergabe
widerrechtlich hergestellter Gegenstdnde an gewerbliche Abnehmer zu verlangen.
Diesem Rechtsanspruch kommt vor allem im Hinblick auf die Verfolgung von
Falschungshandlungen eine besondere Bedeutung zu. Die vorgeschlagene
Formulierung erfasst die gesamte Produktions- und Absatzkette; ihre Anwendung
erleichtert die Feststellung des Ursprungs von rechtswidrigen Handlungen dieser
Art.

Die Regelung eines entsprechenden Auskunftsanspruchs ist in Artikel 47 des
TRIPS-Abkommens ausdrticklich vorgesehen.

Mitteilung des Urteils (Art. 60 Abs. 3, Art. 70a E-PatG)

Nach geltendem Recht (Art. 60 Abs. 3 PatG) sind die Gerichte verpflichtet, rechts-
kraftige Urteile, welche eine Anderung einer Eintragung im Register erfordern, dem
IGE mitzuteilen. Damit ist sichergestellt, dass der Registerinhalt und die materielle
Rechtslage miteinander Ubereinstimmen.

Mit Artikel 70a E-PatG wird die Mitteilungspflicht neu auf alle rechtskraftigen Ur-
teile in patentrechtlichen Streitigkeiten erweitert. Artikel 63 des TRIPS-Abkommens
verpflichtet alle WTO-Mitgliedstaaten, also auch die Schweiz, in der Lage zu sein,
statistische Daten zu den auf ihrem Territorium ergangenen Entscheiden im Bereich
des Immaterialgtterrechts dem WTO-Sekretariat zu bermitteln. Deshalb ist das
IGE auf die Mitteilung s&mtlicher Urteile angewiesen, welche im Bereich des
Immaterialgiterrechts ergangen sind.

Zudem ist es mit Blick auf eine wirksame Bek&mpfung von Nachahmung und Pira-
terie wichtig, auch in der Schweiz Rahmenbedingungen zu schaffen, welche ein
koordiniertes VVorgehen auf internationaler Ebene gegen das Phanomen erlauben.
Das IGE soll in die Lage versetzt werden, insoweit die Aufgaben einer nationalen
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Kontaktstelle wahrnehmen und einen besseren Informationsfluss gewéhrleisten zu
konnen. Es ist deshalb darauf angewiesen, laufend ber gerichtlich festgestellte Ver-
letzungshandlungen (oder aber die gerichtliche Feststellung, dass eine Handlung zu
Recht erfolgt ist) informiert zu werden. Die vorgeschlagene Bestimmung stellt eine
Grundvoraussetzung daftr dar, dass das IGE als solche Kontaktstelle funktioniert.

Mitteilungspflichtig sind nicht nur die staatlichen Gerichte, sondern auch allfallige
Schiedsgerichte.

Mit der vorgesehenen Erweiterung der Mitteilungspflicht kann Artikel 60 Abs. 3
PatG aufgehoben werden.

Anzeige widerrechtlicher Waren durch die Zollverwaltung (Art. 86a E-PatG)

Nach Artikel 86a Absatz 1 E-PatG kann die Zollverwaltung den Patentinhaber auch
ohne dessen vorhergehenden Antrag benachrichtigen, wenn offensichtlich ist, dass
die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren bevorsteht, welche ein in der Schweiz
glltiges Patent des Patentinhabers verletzen (vgl. Art. 8 E-PatG), und der
Patentinhaber den Zollbehorden bekannt ist. Dem Patentinhaber soll mit dieser
Anzeige ermoglicht werden, die notwendigen Vorkehren zur Wahrung seiner Rechte
zu treffen (Antrag, Glaubhaftmachung der Widerrechtlichkeit). Aus dem Kriterium
der Offensichtlichkeit lasst sich hingegen kein Rechtsanspruch des Patentinhabers
dahingehend ableiten, dass die Zollbehdrden tber den Patentschutz einer Ware im
Bild sein missten. Es geht auch nicht darum, dass der Zoll eine systematische Suche
nach verdachtigen Sendungen bzw. eine eigentliche Kontrolle vornimmt. Ebenso
wenig kann von der Zollverwaltung erwartet werden, dass sie den Patentinhaber von
sich aus ermittelt (z.B. durch eine entsprechende Anfrage beim IGE); die Anzeige
erfolgt viemehr nur dann, wenn der Patentinhaber der Zollverwaltung bekannt ist. In
der Praxis wird die Zollverwaltung wohl nur ausnahmsweise von sich aus tatig; das
Gesetz gibt ihr eine Grundlage, um bei einem ihr bekannten Fall von sich aus
eingreifen zu kénnen.

Absatz 2 sieht — in Ubereinstimmung mit Art. 46 Abs. 2 DesG — vor, dass die Zoll-
verwaltung der benachrichtigten Person eine Frist von drei Arbeitstagen zur Stellung
eines Antrages auf Zurlickbehaltung der betroffenen Gegenstédnde setzt. Wahrend
dieser Frist ist die Zollverwaltung erméchtigt, die verdachtigen Gegenstande
zurlickzuhalten. Diese bleiben bis maximal 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
beispielsweise auch per Fax oder E-Mail.

Abweichend zur bisherigen Terminologie der anderen Immaterialgtterrechtsgesetze,
jedoch in Ubereinstimmung mit dem TRIPS-Abkommen und mit der EU-Zoll-Ver-
ordnung wird im Randtitel von ,,Waren“ und nicht von ,,Sendungen® gesprochen.
Mit der vorliegenden Revision soll diese Terminologie auch fir das
Urheberrechtsgesetz, das Markenschutzgesetz und das Designgesetz (ibernommen
werden.

Antrag auf Hilfeleistung der Zollverwaltung (Art. 86b E-PatG)

Hat der Patentinhaber — sei es aufgrund privater Nachforschungen, sei es aufgrund
einer Mitteilung der Zollverwaltung — konkrete Anhaltspunkte dafir, dass die Ein-,
Aus- oder Durchfuhr von Waren bevorsteht, die sein in der Schweiz glltiges Patent
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verletzen, so kann er der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der
Gegenstande zu verweigern (Art. 86b Abs. 1 E-PatG). Es ist vorgesehen, dass auch
nach Artikel 75 E-PatG klageberechtigte Lizenznehmer der Zollverwaltung
schriftlich einen entsprechenden Antrag stellen kdnnen.

Der Antragsteller muss alle ihm zur Verfugung stehenden Angaben liefern, die fir
den Entscheid der Zollverwaltung erforderlich sind; dazu gehort eine genaue
Beschreibung der Waren (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 stlinde dem entgegen, denn durch eine Beschwerde kénnten rechtzeitige VVor-
kehren der Zollverwaltung vereitelt werden. Die Zollverwaltung entscheidet daher
endgultig Gber den Antrag auf Zuriickbehaltung der betreffenden Gegensténde. Sie
kann eine Gebuhr zur Deckung der Verwaltungskosten erheben (Abs. 3).

Zuruckbehaltung von Waren durch die Zollverwaltung (Art. 86¢ E-PatG)

Fallt die Zollverwaltung den Entscheid, die betreffende Ware zuriickzubehalten, so
teilt sie dies dem Antragsteller sowie dem Anmelder (die Person, welche die Ware
zur Zollabfertigung anmeldet), dem tatsédchlichen Besitzer (z.B. Spediteur) oder dem
Eigentlimer der Ware mit (Art. 86¢ Abs. 1 E-PatG).

Nach Absatz 2 behélt die Zollverwaltung die Ware bis zu zehn Arbeitstage vom
Zeitpunkt dieser Mitteilung an zurick, damit der Antragsteller vorsorgliche
Massnahmen erwirken kann.

Nach Absatz 3 kann die Zollverwaltung in begriindeten Fallen die Ware wéhrend
hdchstens zehn weiterer Arbeitstage zurtickbehalten.

Die Dauer der Zurtickbehaltung richtet sich nach Artikel 55 TRIPS-Abkommen.

Entnahme von Proben oder Mustern (Artikel 86d E-PatG)

Mit Artikel 86d Absatz 1 E-PatG erhalten Patentinhaber sowie Lizenznehmer die
Maglichkeit, die Ubergabe oder die Zusendung von Proben oder Mustern zur
Prufung zu beantragen. Der Antrag muss die von der Zollverwaltung zu entnehmen-
den Proben oder Muster hinreichend bezeichnen. Dies trdgt dazu bei, dem
Antragsteller moglichst viele Informationen (ber die verdachtige Ware zu
ubermitteln, damit er in Kenntnis aller relevanten Informationen dartiber entscheiden
kann, ob er vorsorgliche Massnahmen beantragen will. Unabhdngig ob er diese
beantragt oder nicht, wird er aufgrund der dadurch gewonnenen Erkenntnisse in die
Lage versetzt, seinen Entscheid und, falls er vorsorgliche Massnahmen beantragt,
seinen Antrag, auf fundierte Informationen zu stitzen. Dadurch wird die
Wirksamkeit des gesamten Verfahrens verbessert.

Nach Artikel 86d Absatz 2 E-PatG erfolgen die Entnahme und der Versand von
Proben oder Mustern auf Kosten des Antragstellers. Die Proben oder Muster miissen
nach erfolgter Priifung zurtickgegeben werden, soweit dies aufgrund der Natur der
Ware sinnvoll ist (Art. 86d Abs. 3 E-PatG). Dies dirfte dann nicht der Fall sein,
wenn Waren bereits durch die Entnahme von Proben bzw. Muster durch deren
Analyse ganz oder teilweise beschéadigt werden. Fir einen allfalligen widerrechtlich
entstandenen Schaden haftet der Antragsteller nach Artikel 86i Absatz 2 E-PatG.
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Verbleiben Proben oder Muster aus berechtigten Grunden (z.B. als Anschauungsma-
terial fir geféalschte Waren) beim Antragsteller, so unterliegen sie den Bestimmun-
gen der Zollgesetzgebung.

Vereinfachtes Vernichtungsverfahren (Art. 86e bis 86h E-PatG)

Nach Artikel 86e Absatz 1 E-PatG konnen der Patentinhaber oder der Lizenznehmer
zusammen mit dem Antrag nach Artikel 86b E-PatG der Zollverwaltung schriftlich
beantragen, die Ware zu vernichten. Der Zweck des vereinfachten Ver-
nichtungsverfahrens liegt darin, patentverletzende Waren aus dem Verkehr zu
ziehen und die daran Berechtigten dadurch um ihren unlauteren wirtschaftlichen Ge-
winn zu bringen. Gleichzeitig werden allfallige Probleme im Zusammenhag mit der
Lagerung solcher Waren und der daraus entstehenden Kosten gel6st. Ein ordent-
liches Verfahren stellt namentlich dann keine gleichwertige Alternative zur Ver-
wirklichung jenes Anliegens dar, wenn sich weder Versender noch Empfénger in der
Schweiz aufhalten.

Nach Artikel 86e Absatz 2 E-PatG teilt die Zollverwaltung den Antrag auf VVernich-
tung dem Anmelder, Besitzer oder Eigentlimer der betroffenen Ware gleichzeitig mit
der Mitteilung Uber die Zurlckbehaltung nach Artikel 86¢ E-PatG mit.

Artikel 86e Absatz 3 E-PatG stellt klar, dass der Antrag auf Vernichtung zu keiner
Verlangerung der Zurlickbehaltung nach Artikel 86¢ E-PatG fiihrt, da eine solche
nach Artikel 55 des TRIPS-Abkommens nur durch den zustdndigen Massnahme-
richter angeordnet werden kann, andernfalls die Waren nach Ablauf von 10 bzw. in
begrundeten Fallen 20 Tagen freizugeben sind. Kann der Antragsteller die Zustim-
mung des an der Ware Berechtigten zur Vernichtung nicht selbst beibringen, durfte
es sich deshalb lohnen, trotz des gestellten Vernichtungsantrags fristgerecht vorsorg-
liche Massnahmen zu erwirken.

Fir die Vernichtung der Ware ist grundsatzlich die Zustimmung des Anmelders,
Besitzers oder Eigentimers der Ware erforderlich (Art. 86f Abs. 1 E-PatG). Liegt
diese in schriftlicher Form vor, so entstehen gemadss Artikel 86f Absatz 2 E-PatG
auch dann keine Schadenersatzanspriiche gegenuber dem Antragsteller (und erst
recht nicht gegenuber der Zollverwaltung), wenn sich im Nachhinein herausstellt,
dass die Vernichtung unbegriindet erfolgte; diesfalls wird angenommen, dass die
Ware vom Berechtigten aufgegeben worden war.

In Ubereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 1 der EU-Zoll-Verordnung sieht Artikel
86g Absatz 1 E-PatG vor, dass die Zustimmung als erteilt gilt, wenn die
Vernichtung innerhalb der Fristen von Artikel 86¢c E-PatG — d.h. 10 Tage,
ausnahmsweise 20 Tage — nicht ausdricklich abgelehnt wird. Damit kann die
Vernichtung von widerrechtlichen Waren auch dann erfolgen, wenn sich der
Anmelder, Besitzer oder Eigentiimer der betroffenen Ware nicht vernehmen l&sst.

Artikel 869 Absatz 2 E-PatG regelt die Verantwortung im Falle einer unbegriindeten
Vernichtung: Erfolgt eine Vernichtung nach Artikel 86e deshalb, weil sie der an den
Waren Berechtigte nicht innert der gesetzlichen Fristen ausdriicklich ablehnte, kann
sich im Nachhinein herausstellen, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der betreffen-
den Waren rechtmassig erfolgte und demzufolge kein Anspruch des Antragstellers
auf Beseitigung eines rechtwidrigen Zustands bestand. Fur den diesfalls durch
unberechtigte Zerstérung von fremdem Eigentum entstandenen Schaden haftet
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ausschliesslich der Antragsteller und nicht auch die Zollverwaltung; die Haftung
richtet sich nach den Bestimmungen von Artikel 41 ff. des Obligationenrechts20,
Um in einem Verfahren wegen unbegrindeter Vernichtung dem an der Ware
Berechtigten die Beweisfuhrung (berhaupt erst zu ermdglichen, entnimmt die
Zollverwaltung vor der Vernichtung Proben oder Muster und bewahrt diese als
Beweismittel auf (Art. 869 Abs. 3 E-PatG).

Wird die Zustimmung ausdricklich verweigert, so erfolgt keine Vernichtung im
vereinfachten Verfahren; eine Zerstoérung patentverletzender Waren kann diesfalls
nurmehr Uber ein ordentliches Gerichtsverfahren im Rahmen von Artikel 69 PatG
erreicht werden.

Artikel 86h Absatz 1 E-PatG hélt fest, dass die Vernichtung auf Kosten des Antrag-
stellers erfolgt. Hieraus kann sich das Interesse des an der betroffenen Ware Berech-
tigten ergeben, einer Vernichtung zuzustimmen, namentlich wenn er sich der mogli-
chen Patentverletzung bewusst ist: Unterliegt er ndmlich im ordentlichen Verfahren
und kommt es deshalb zur Zerstérung nach Artikel 69 PatG, trégt in aller Regel er
als unterlegene Partei dadurch entstehenden Kosten.

Uber die Kosten fiir die Entnahme und Aufbewahrung von Proben oder Mustern als
Beweismittel fur Klagen wegen unbegrindeter Vernichtung entscheidet das Gericht
im Rahmen des betreffenden Hauptprozesses nach der anwendbaren Verfahrensord-
nung (Art. 86h Abs. 2 E-PatG).

Sicherheitsleistung und Schadenersatz bei unbegrindeten Zollmassnahmen
(Art. 86i E-PatG)

Artikel 86i E-PatG regelt das Entrichten einer Sicherheitsleistung sowie den
Schadenersatz im Fall von nicht angeordneten oder unbegriindeten vorsorglichen
Massnahmen. Es handelt sich um die allgemeinen Grundsatze, 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 bzw. auf Entnahme von Proben oder Muster gestellt hat.

2.4.5 Sonstiges (Art. 7 Abs. 3, 75, 77, 121, 138 und 145 E-
PatG; Art. 109, 111, 127 und 129 E-IPRG)
2.45.1 Alteres Recht (Art. 7 Abs. 3 und Art. 121 Abs. 1 Bst.

c und Abs. 2 E-PatG)

Mit Artikel 7 Absatz 3 E-PatG und der Aufhebung des bisherigen Artikels 7a PatG
wird die Wirkung des dlteren Rechts in der Schweiz an die entsprechenden
Rechtswirkungen in anderen Landern Europas angepasst. Nunmehr gilt der gesamte
Inhalt der alteren Anmeldung als Stand der Technik flr die Neuheitsprifung (whole
contents approach), und nicht mehr bloss ihre Patentanspriiche (prior claims
approach). Es kommt auch nicht mehr darauf an, ob die &ltere Anmeldung zu einem
gultigen Patent geflhrt hat. Das aus dem europdischen Recht tibernommene Konzept
geht also weiter als das bis jetzt in der Schweiz angewandte: es sollen auch keine

120 Bundesgesetz vom 30. Marz 1911 betreffend die Ergéanzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Funfter Teil: Obligationenrecht); SR 220.
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Patente fur Erfindungen erteilt werden, die in Dbereits eingereichten
Patentanmeldungen schon offenbart, wenn auch nicht unbedingt beansprucht worden
sind.

Mit Artikel 7 Absatz 3 E-PatG fallt der materiell-rechtliche Unterschied zwischen
schweizerischem und europdischem Recht dahin, auf den sich die
Umwandlungsféalle von Artikel 121 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Absatz 2 PatG
stitzen. Diese zwei Bestimmungen verlieren ihre Bedeutung und werden daher
aufgehoben.

Artikel 7 Absatz 3 E-PatG findet nur bei der Neuheitspriifung Berticksichtigung. Um
ein Missverstandnis zu vermeiden, wurde daher der Verweis auf Artikel 7 in Artikel
1 Absatz 2 PatG prézisiert.

2.4.5.2 Internationales Privatrecht (Art. 109, 111, 127 und
129 E-IPRG)

Alternativer Gerichtsstand am Handlungs- und Erfolgsort (Art. 109 E-IPRG)

In Ubereinstimmung mit Artikel 25 GestG sollen fiir Klagen betreffend die Ver-
letzung von Immaterialgiiterrechten in internationalen Verhaltnissen die Schweizer
Gerichte am Wohnsitz oder Sitz des Beklagten oder neu alternativ am Handlungs-
oder Erfolgsort zustandig sein. Der Wortlaut von Artikel 25 GestG wurde daher in
Artikel 109 Absatz 2 E-IPRG bernommen. Dies hat zur Folge, dass neu vom Hand-
lungs- und Erfolgsort und nicht mehr vom ,,0rt, wo der Schutz beansprucht wird*
gesprochen wird. Der Schutzort und der Handlungs- und Erfolgsort stimmen jedoch
uberein.

Der klaren Darstellung halber wurden Bestandesklage und Verletzungsklage in Arti-
kel 109 E-IPRG in separaten Absatzen behandelt; es handelt sich hierbei nicht um
inhaltliche Anderungen. Artikel 109 Absatz 2 IPRG wird Artikel 109 Absatz 3 E-
IPRG.

Alternativer Niederlassungsgerichtsstand (Art. 109, 127 und 129 E-IPRG)

Zusatzlich wird der Niederlassungsgerichtsstand in Artikel 109 E-IPRG eingefihrt,
um die Harmonisierung sowohl mit dem Gerichtsstandsgesetz als auch innerhalb des
IPRG mit den Artikeln 127 und 129 IPRG konsequent durchzuftihren. Wie in diesen
Bestimmungen ist darunter entweder eine Niederlassung im Sinne des Artikels 20
Absatz 1 Buchstaben ¢ IPRG oder eine Zweigniederlassung nach Artikel 21 Absatz
3 IPRG zu verstehen. Damit wird kein neuer internationaler Gerichtsstand geschaf-
fen. Der Klé&ger hat aber in entsprechender Situation die Wahl zwischen zwei
schweizerischen Gerichtsstéanden.

Artikel 127 und 129 IPRG sehen den Niederlassungsgerichtsstand bloss subsidiar
zum Wohnsitzgerichtsstand vor, d.h. in der Situation, dass der Beklagte keinen Sitz
oder Wohnsitz in der Schweiz hat. Eine konsequente Anpassung an den Wegfall des
Artikels 59 BV 1874 und an das Gerichtsstandsgesetz zieht nach sich, dass der
Niederlassungsgerichtsstand nunmehr alternativ vorzusehen ist, d.h. zusétzlich zum
Gerichsstand an einem allfalligen schweizerischen Sitz oder Wohnsitz des Beklag-
ten. Dementsprechend l&sst Artikel 127 E-IPRG den Niederlassungsgerichtsstand
auch bei der ungerechtfertigten Bereicherung alternativ zum schweizerischen Sitz
oder Wohnsitz des Beklagten zu. Nach Artikel 129 E-IPRG stehen dem Klager fir
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deliktische Klagen im internationalen Verhaltnis neu alternativ die Schweizer
Gerichte am Wohnsitz oder Sitz des Beklagten oder am Handlungs- oder Erfolgsort
zur Auswahl. Daneben tritt als weitere Alternative der Niederlassungsgerichtsstand.

Anerkennung (Art. 111 E-IPRG)

Bei Artikel 111 E-IPRG wurde der Wortlaut in Absatz 1 Buchstabe b an den re-
vidierten Artikel 109 E-IPRG angepasst und Schutzort mit Handlungs- und Erfolgs-
ort ersetzt. Ferner wurde die Gelegenheit ergriffen, um das Versehen bezuglich der
Zeitform des Verbs im Absatz 1 Buchstabe b zu korrigieren.

2.4.5.3 Anpassung an den PCT (Art. 138 E-PatG)

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 Buch-
stabe a PCT gilt fur die Erfillung der Formalerfordernisse nach Artikel 138 Absatz 1
Buchstaben a bis ¢ PatG eine einheitliche Frist von 30 Monaten. Artikel 138 E-PatG
sient dementsprechend neu eine Frist von 30 Monaten nach dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum vor. Artikel 138 Absatz 2 PatG kann ersatzlos gestrichen werden,
zumal die Sonderregel in Bezug auf die Félligkeit der dritten Jahresgebuhr in Satz 2
im Zuge der Revision im Jahre 1995 versehentlich nicht aufgehoben wurde. Seit
1995 sind Jahresgebuhren namlich erst ab dem funften Jahr geschuldet.

2454 Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers
(Art. 75, 77 Abs. 5, 145 Abs. 2 E-PatG)

Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers (Art. 75 E-PatG)

Fur 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. Dabei ist das Interesse des ausschliesslichen Lizenznehmers
am grossten, da eine ausschliessliche Lizenz eine Rechtsposition verschafft, die der-
jenigen des Rechtsinhabers sehr nahe kommt.

Artikel 75 Absatz 1 E-PatG tragt dieser Interessenlage Rechnung. In Ubereinstim-
mung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG ist demnach der ausschliessliche Lizenznehmer
selbstandig zu Leistungsklagen berechtigt. Die Klagelegitimation setzt positiv also
voraus, dass der Lizenznehmer die Lizenz ausschliesslich erhalten hat — sei dies fiir
die Schweiz oder weltweit. Negativ ist die Aktivlegitimation daran geknlpft, dass
die Klagebefugnis im Lizenzvertrag nicht ausdriicklich ausgeschlossen wurde. Einer
Eintragung der Lizenz im Register bedarf es demgegentber nicht.

Von einer Klagebefugnis aller Lizenznehmer wurde im Rahmen der parlamentari-
schen Beratungen des Designgesetzes abgesehen: Es sollte damit der Gefahr begeg-
net werden, dass es unter den Lizenznehmern zu einem Konflikt dartiber kommt,
wer die Rechtsverletzung geltend machen kann; zudem ist die Rechtsposition ein-
facher Lizenznehmer nicht im gleichen Masse mit jener des Patentinhabers ver-
gleichbar wie im Falle des ausschliesslichen Lizenznehmers. Artikel 75 Absatz 2 E-
PatG sieht allerdings entsprechend Artikel 35 Absatz 4 DesG vor, dass alle Lizenz-
nehmer als einfache Streitgenossen einer von einer klagebefugten Person angehobe-
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nen Verletzungsklage beitreten kdnnen, um ihren eigenen Schaden geltend zu
machen. Dabei sind verschiedene Konstellationen denkbar: Hat der Patentinhaber
eine ausschliessliche Lizenz vergeben, so kdnnen entweder der ausschliessliche
Lizenznehmer der Klage des Patentinhabers oder allfallige Unterlizenznehmer der
Klage des ausschliesslichen Lizenznehmers beitreten; im Falle einfacher Lizenzen
konnen die Lizenznehmer der Klage des Patentinhabers beitreten. Sind Letztere von
einer Patentverletzung so unmittelbar betroffen, dass ihnen ein eigener Schaden ent-
standen ist, gebietet es die Prozessokonomie, jenen Schaden direkt geltend machen
zu konnen.

Vorsorgliche Massnahmen (Art. 77 Abs. 5 E-PatG)

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

Ubergangsbestimmung (Art. 145 Abs. 2 E-PatG)

Nach Artikel 145 Absatz 2 E-PatG sind die Artikel 73a und 77 Absatz 5 E-PatG nur
auf Lizenzvertrdge anwendbar, die nach ihrem Inkrafttreten abgeschlossen oder
bestatigt worden sind. Die Regelung entspricht der Ubergangsbestimmung von
Artikel 52 Absatz 4 DesG.

2455 Aufhebung der Vorschriften tber die Vorprifung
(Art. 59d, Art. 61 Abs. 2, Art. 63a, Art. 72 Abs. 2,
Art. 73 Abs. 4, Art. 87 -106a, Art. 139 PatG; Art. 63
Abs. 1 und Art. 86 E-PatG)

Artikel 59d, Artikel 61 Absatz 2, Artikel 63a, Artikel 72 Absatz 2, Artikel 87 — 90,
Artikel 96 — 101, Artikel 104 — 106a sowie Artikel 139 PatG beziehen sich auf der
amtlichen Vorprifung unterstellte Patentgesuche. Diese Bestimmungen konnen
angesichts der anstehenden Erledigung der letzten hangigen Gesuche in diesem Jahr
(siene Ziff. 1.4.5) aufgehoben werden. Weiter sind auch die Gliederungstitel vor
Artikel 87 und Artikel 96 aufzuheben.

Artikel 73 Absatz 4 PatG sieht vor, dass bei Patenten, die mit amtlicher VVorprifung
erteilt wurde, mit der Schadenersatzklage der Schaden geltend gemacht werden
kann, den der Beklagte seit der Bekanntmachung des Patentgesuchs verursacht hat.
Mit der Einflhrung der Veroffentlichung der nationalen Patente (siehe Ziff. 2.1.7)
gilt dies unterschiedslos fir alle erteilten Patente (siehe Art. 73 Abs. 3 E-PatG).
Artikel 73 Absatz 4 PatG kann im Lichte dieser Anderung daher ersatzlos wegfallen.

Artikel 86 Absatz 1 PatG gibt dem Strafrichter bei Patenten ohne Vorprifung im
Falle der Einrede der Nichtigkeit durch den Angeschuldigten die Mdglichkeit, nicht
dem Angeschuldigten sondern dem Verletzten die Last fur eine zivilrechtliche Klage
uber den Rechtsbestand des Patents aufzuerlegen. Dies ist dann denkbar, wenn der
Strafrichter Zweifel an der Gultigkeit hat. Bei Patenten, die auf Neuheit und erfinde-
rische Tétigkeit geprift sind, ist gleiches moglich, wenn der Beklagte Umstande
glaubhaft macht, welche die Nichtigkeitseinrede als glaubhaft erscheinen lassen. Mit
dem Wegfall der amtlichen Vorprifung entfallt aber nicht zugleich auch die Be-
deutung fir diese zweite Variante. Artikel 86 PatG findet ndmlich auch auf erteilte
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européische Patente Anwendung. Die vorgeschlagene Neufassung vermeidet eine
Bezugnahme auf die amtliche Vorprufung und behélt den bestehenden
Regelungsgehalt bei.

Die Aufhebung der Vorschriften tber die amtliche Vorprifung erfordert schliesslich
noch wenige redaktionelle Anderungen von Artikel 63 PatG.

2.4.5.6 Gesetzestechnische Anpassungen (Art. 26, 28, 46a
Abs. 4 Bst. g, 140h, 142 -144 E-PatG)

Nichtigkeitsgrinde (Art. 26 E-PatG)
Die Ziffern dieses Artikels werden neu zu Buchstaben.

Klagerecht (Art. 28 E-PatG)

Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 6 PatG wird neu zu Buchstabe d. Der Verweis in Artikel
28 PatG ist entsprechend zu aktualisieren.

Weiterbehandlung (Art. 46a Abs. 4 Bst. g E-PatG)

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

Gebuhren fir erganzende Schutzzertifikate (Art. 140h E-PatG)

Es wird vorgeschlagen, Artikel 140h Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 PatG zu streichen
und in die Patentverordnung Uberzufiihren. Dies wurde 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 Jahresgebihren fir die
gesamte Laufzeit des Zertifikats auf einmal und nicht j&hrlich zu entrichten sind.

Ubergang vom alten zum neuen Recht: Patente (Art. 142 E-PatG)

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 Absatze 2 und 3
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 erwdhnten Punkte beriihrt worden sind,
bestehen keine Patente mehr, die betroffen sein kénnen.
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Ubergang vom alten zum neuen Recht: Patentgesuche (Art. 143 E-PatG)

Auch mit Bezug auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes
héngigen 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. Fir
die Begriindung betreffend Absatz 2 Buchstabe a und Absatz 3 kann auf die Erldute-
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.

Ubergang vom alten zum neuen Recht: Patentierbarkeit (Art. 144 E-PatG)

Die Revision der Regeln zur Patentierbarkeit von Erfindungen von 1978 machte die
Einfuhrung einer besonderen Ubergangsbestimmung fiir anhéngige 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.

2.4.6 Anpassung der Ubrigen immaterialguterrechtlichen
Erlasse
2.4.6.1 Anderung des Urheberrechtsgesetzes (Art. 62, 63, 65,

66a, 67, 75-77f, 8la E-URG)

Keine ausdrtckliche Regelung der Durchfuhr

Unter Ziff. 2.4.4 wird ausfihrlich begriindet, weshalb das Ausschliesslichkeitsrecht
des Patentinhabers grundsétzlich auf die Durchfuhr ausgedehnt werden soll und in-
wieweit das betreffende Verbietungsrecht aber gleichzeitig einzuschranken ist (Art.
8 Abs. 2 und 3 E-PatG). Um in allen Bereichen des Immaterialguterrechts eine
maoglichst einheitliche Regelung zu erreichen, wird die fiir das Patentrecht getroffene
Regelung auch fur das Marken- und das Designgesetz (ibernommen (siehe Art. 13 E-
MSchG, Art. 9 E-DesG). Keine Anpassung ist fiir das Urheberrecht vorgesehen:
Zum einen wére die — angesichts der bestehenden Generalklausel ohnehin nur dekla-
ratorische — Erwédhnung der Durchfuhr in Artikel 10 URG systemfremd (anderes gilt
fir die Hilfeleistung der Zollverwaltung, wo heute auch bereits die Ein- und Ausfuhr
explizit erwéhnt sind), andererseits besteht fur die oben erwahnte Einschrankung des
Durchfuhrrechts kein Bedurfnis: Aufgrund des im Urheberrecht geltenden Ubiqui-
tatsprinzips sind Werke mit ihrer Schopfung automatisch weltweit geschitzt; die
Félle, in denen durchgefiihrte Werke im Bestimmungsland keinen urheberrechtli-
chen Schutz geniessen, sind deshalb vernachl&ssigbar.
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Auskunftsanspruch (Art. 62 Abs. 1 Bst. c und Art. 67 Abs. 1 Bst. b E-URG)

Die Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢ E-URG und 67 Absatz 1 Buchstabe b E-URG
ubernehmen fur das Urheberrecht den Regelungsgehalt von Artikel 35 Absatz 1
Buchstabe ¢ DesG (zivilrechtlicher Schutz) bzw. Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe ¢
DesG (strafrechtlicher Schutz). Es kann diesbeztiglich auf die vorstehenden Erlaute-
rungen zu Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers (Art. 62 Abs. 3, 65 Abs. 5,
8la E-URG)

Mit der vorgeschlagenen Erganzung von Artikel 62 durch einen neuen Absatz 3 soll
auch fir das Urheberrecht in Ubereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG die
Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers sowie die Maoglichkeit des
Klagebeitritts aller Lizenznehmer festgeschrieben werden. Es kann diesbeztglich
auf die vorstehenden Erlauterungen zu den Artikeln 73a und 77 E-PatG verwiesen
werden (Ziff. 2.4.5.4).

Artikel 38 Absatz 4 DesG betreffend die Beantragung von vorsorglichen Massnah-
men wird in Artikel 65 Absatz 5 E-URG bernommen. Die Ubergangsbestimmung
von Artikel 81a E-URG entspricht jener von Artikel 52 Absatz 4 DesG.

Durch den Verweis in Artikel 10 ToG gilt die Regelung im Urheberrecht auch fir
das Topographiengesetz.
Einziehung im Zivilverfahren (Art. 63 Abs. 1 E-URG)

Artikel 63 Absatz 1 E-URG ubernimmt fur das Urheberrecht den Regelungsgehalt
von Artikel 36 DesG. Das Gericht wird explizit auch dazu erméchtigt die Einzie-
hung von vorwiegend der Herstellung widerrechtlicher Gegenstéande dienenden Ein-
richtungen, Geréte und sonstigen Mittel anzuordnen.

Die Regelung der Einziehung im entsprechenden Umfang ist in Artikel 46 des
TRIPS-Abkommens ausdrticklich vorgesehen

Mitteilung des Urteils (Art. 66a E-URG)

Die vorgeschlagene Regelung entspricht dem neuen Artikel 70a E-PatG. Es kann
diesbeziiglich auf die dortigen Erlauterungen (Ziff. 2.4.4) verwiesen werden.

Hilfeleistung der Zollverwaltung (Art. 75-77f E-URG)

Die Neufassung der Artikel 75 bis 77f E-URG uber die Hilfeleistung der Zollver-
waltung entspricht der neuen Regelung der Artikel 86a bis 86i E-PatG. Es kann
diesbezuglich auf die dortigen Erlduterungen (Ziff. 2.4.4) sowie auf die Aus-
fihrungen unter Ziff. 1.4.4 verwiesen werden.

2.4.6.2 Anderung des Topographiengesetzes (Art. 5 ToG)

Zur Wahrung einer moglichst weitreichenden Kohdarenz zwischen den verschiedenen
immaterialguterrechtlichen Spezialerlassen soll die neue Regelung der Durchfuhr
auch in Artikel 5 E-ToG verankert werden, welcher dazu neu in zwei Absatze zu un-
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terteilen ist. Im Ubrigen kann auf die vorstehenden Erlauterungen zu Artikel 8
Absatze 2 und 3 E-PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Die Anderungen des Urheberrechts im Bereich des zivilrechtlichen Schutzes (Aus-
kunftsanspruch, Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers, Einziehung im
Zivilverfahren, Mitteilung des Urteils) sowie im Bereich der Hilfeleistung der Zoll-
verwaltung gelten durch die Verweis in den Artikeln 10 und 12 ToG auch fir das
Topographiengesetz.

2.4.6.3 Anderung des Markenschutzgesetzes (Art. 13, 41, 53,
54, 55, 57, 59, 78a, 61, 62, 70-72d E-MSchG)

Inhalt des Ausschliesslichkeitsrechts: Ausdehnung auf die Durchfuhr (Art. 13
Abs. 2 Bst. d, 61 Abs. 1 Bst. b, 62 Abs. 3 E-MSchG)

Um in allen Bereichen des Immaterialgtterrechts eine mdglichst einheitliche Rege-
lung zu erreichen, wird das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers mit Blick
auf die Durchfuhr in gleicher Weise ausgedehnt wie im Patentrecht. Die Erganzung
von Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d E-MSchG und der neue Absatz 2°s entsprechen
deshalb inhaltlich dem neuen Artikel 8 Absatze 2 und 3 E-PatG. Es kann diesbe-
ziglich auf die dortigen Erlauterungen verwiesen werden.

Trotz unterschiedlichem Wortlaut stimmen die Handlungen, welche nach Artikel 61
MSchG eine strafbare Markenrechtsverletzung ausmachen, mit dem Katalog der
Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers nach Artikel 13 Absatz 2 MSchG
inhaltlich tberein. Um diese Koharenz beizubehalten, wird in Artikel 61 Absatz 1
Buchstabe. b E-MSchG explizit festgehalten, dass die Ein- und Ausfuhr sowie neu
auch die Durchfuhr von widerrechtlich mit einer Marke versehenen Waren strafbar
sind. Soweit die Durchfuhr nach Artikel 13 Absatz 2°s E-MSchG zivilrechtlich nicht
verboten werden kann, liegt auch keine Verletzung des Markenrechts vor. Die Straf-
barkeit der widerrechtlichen Duchfuhr entspricht der Regelung des Designgesetzes,
welches in Artikel 41 Absatz 1 DesG jeglichen widerrechtlichen Gebrauch des
Designs fur strafbar erklart, wozu nach Artikel 9 Absatz 1 DesG grundsatzlich auch
die Durchfuhr gehort.

Nach der geltenden Regelung von Artikel 62 Absatz 3 MSchG wird wegen betri-
gerischen Markengebrauchs bestraft, wer Waren, von denen er weiss, dass sie zur
Tauschung im geschéftlichen Verkehr dienen sollen, einfuhrt, ausfiihrt oder lagert.
In der neuen Fassung von Artikel 62 Absatz 3 E-MSchG gilt dies auch fir die Durch-
fuhr solcher Waren.

Weiterbehandlung (Art. 41 Abs. 1 E-MSchG)

Artikel 41 MSchG setzt gegenwaértig die Rickweisung eines Gesuchs in Marken-
sachen durch das IGE voraus, damit eine Weiterbehandlung verlangt werden kann.
Das IGE lasst durch seine liberale Auslegungspraxis jedoch auch ein Gesuch um
Weiterbehandlung zu, ohne dass vorgéangig ein Rickweisungsentscheid ergangen
ware, so z.B. wenn der Markeninhaber eine Frist versdumt hat und dies bemerkt,
bevor das IGE die Riickweisung verfugt hat. Um Artikel 41 MSchG mit dieser be-
wahrten Praxis in Einklang zu bringen, wird vorgeschlagen, Artikel 41 Absatz 1
MSchG anzupassen. Ein Gesuch um Weiterbehandlung des Verfahrens setzt somit
keinen Ruckweisungsentscheid in einer Markensache mehr voraus. Artikel 41
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Absatz 1 E-MSchG (bernimmt die Formulierung von Artikel 31 Absatz 1 DesG,
welche ihrerseits mit der Regelung betreffend Patentsachen tbereinstimmt.

Klage auf Ubertragung der Marke (Art. 53 Abs. 3 und 4 E-MSchG)

Artikel 53 Absatz 3 E-MSchG regelt in Anlehnung an Artikel 29 Absatz 3 PatG und
Artikel 34 Absatz 3 DesG den Fall, dass gutglaubigen Dritten vor Anhebung der Ab-
tretungsklage eine Lizenz oder andere Rechte eingerdumt worden sind.

Um jeden Zweifel auszuschliessen, werden in Absatz 4 ausdrucklich alle Schadener-
satzanspriche vorbehalten. In Betracht fallen beispielsweise die Anspriiche der
obsiegenden Kl&gerin gegenlber einer nichtberechtigten Hinterlegerin auf Ersatz
des Schadens, der ihr durch die Einrdumung einer Lizenz nach Absatz 3 entsteht und
der durch die Gegenleistung des Lizenznehmers unter Umstanden nicht voll gedeckt
wird; oder, wenn die Abtretungsklage nicht gegen die nichtberechtigte Hinterlegerin
selbst, sondern gegen deren ,,Rechtsnachfolgerin® geftihrt worden ist, die Anspriiche
dieser Rechtsnachfolgerin gegentiber der nichtberechtigten Hinterlegerin.

Mitteilung des Urteils (Art. 54 E-MSchG)

Die vorgeschlagene Regelung entspricht dem neuen Artikel 70a E-PatG. Es kann
diesbeziiglich auf die dortigen Erlauterungen verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Auskunftsanspruch (Art. 55 Abs. 1 Bst. ¢ und Art. 61 Abs. 2 E-MSchG)

Die Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe ¢ E-MSchG und 61 Absatz 2 E-MSchG tberneh-
men fur das Markenrecht den Regelungsgehalt von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe ¢
DesG  (zivilrechtlicher Schutz) bzw. Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe ¢ DesG
(strafrechtlicher Schutz). Es kann diesbezuglich auf die vorstehenden Erlauterungen
zu Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers (Art. 55 Abs. 4, 59 Abs. 5,
78a E-MSchG)

Mit der vorgeschlagenen Ergénzung von Artikel 55 MSchG durch einen neuen
Absatz 4 soll auch fiir das Markenrecht in Ubereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4
DesG die Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers sowie die
Maoglichkeit des Klagebeitritts aller Lizenznehmer festgeschrieben werden. Es kann
diesbeziiglich auf die vorstehenden Erlauterungen zu den Artikeln 73a und 77 E-
PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.5.4).

Artikel 38 Absatz 4 DesG betreffend die Beantragung von vorsorglichen Massnah-
men wird in Artikel 59 Absatz 5 E-MSchG tibernommen. Die Ubergangsbestimmung
von Artikel 78a E-MSchG entspricht jener von Artikel 52 Absatz 4 DesG.

Einziehung im Zivilverfahren (Art. 57 Abs. 1 E-MSchG)

Artikel 57 Absatz 1 E-MSchG ubernimmt fiir das Markenrecht den Regelungsgehalt
von Artikel 36 DesG. Es kann diesbeziiglich auf die vorstehenden Erlduterungen zu
Artikel 63 E-URG verwiesen werden (Ziff. 2.4.6.1).
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Hilfeleistung der Zollverwaltung (Art. 70-72f E-MSchG)

Die Neufassung der Artikel 70 bis 72f E-MSchG Uber die Hilfeleistung der Zollver-
waltung entspricht der neuen Regelung der Artikel 86a bis 86i E-PatG. Es kann
diesbezuglich auf die dortigen Erléduterungen (Ziff. 2.4.4) sowie auf die
Ausflhrungen unter Ziff. 1.4.4 verwiesen werden.

24.6.4 Anderung des Designgesetzes (Art. 9, 40, 46-49 E-
DesG)

Inhalt des Ausschliesslichkeitsrechts: Einschrankung der Durchfuhr (Art. 9
Abs. 1P E-DesG)

Um in allen Bereichen des Immaterialgtterrechts eine mdglichst einheitliche Rege-
lung zu erreichen, wird das Ausschliesslichkeitsrecht der Designinhaberin mit Blick
auf die Durchfuhr an die neuen Bestimmungen des Patentrechts angepasst. Der neue
Artikel 9 Absatz 1°s E-DesG entspricht deshalb dem neuen Artikel 8 Absatz 3 E-
PatG. Es kann diesbeziglich auf die dortigen Erlduterungen verwiesen werden (Ziff.
2.4.4).

Mitteilung des Urteils (Art. 40 E-DesG)

Die vorgeschlagene Regelung entspricht dem neuen Artikel 70a E-PatG. Es kann
diesbeziglich auf die dortigen Erlauterungen verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Hilfeleistung der Zollverwaltung (Art. 46-49 E-DesG)

Die Neufassung der Artikel 46 bis 49 E-DesG uber die Hilfeleistung der Zollver-
waltung entspricht der neuen Regelung der Artikel 86a bis 86i E-PatG. Es kann
diesbezuglich auf die dortigen Erlduterungen (Ziff. 2.4.4) sowie auf die
Ausfuhrungen unter Ziff. 1.4.4 verwiesen werden. Die redaktionelle Ergdnzung von
Artikel 47 Absatz 1 E-DesG (,klageberechtigt) ist erforderlich, weil die
Klagebefugnis des Lizenznehmers nach Artikel 35 Absatz 4 DesG erst im Rahmen
der parlamentarischen Beratungen zum Designgesetz auf ausschliessliche
Lizenznehmer beschrankt wurde, dabei aber die entsprechende Anpassung von
Artikel 47 Absatz 1 DesG vergessen ging.

Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf den Bund und auf Kantone und
Gemeinden

Die vorgeschlagenen Anderungen des Patentrechts sind ganz tiberwiegend vom IGE
zu vollziehen. Da das IGE in den Bereichen Finanzen, Personal und Informatik
autonom ist, hat die VVorlage keine Auswirkungen auf den Bundeshaushalt oder den
Haushalt der Kantone und Gemeinden.

Auch die Schaffung eines Bundespatentgerichts hat keine finanziellen Auswirkun-
gen auf den Bund oder auf Kantone und Gemeinden. Das Gericht wird aus den
streitwertbezogenen Gebuhren und gegebenenfalls aus den Patentjahresgebiihren
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finanziert werden konnen. Der Finanzhaushalt des Bundes wirde durch die neue
Aufgabe daher nicht zusétzlich belastet. Die Kantone, welche bislang die Kosten fir
die Rechtsprechungsorgane in Patentrechtsstreitigkeiten zu tragen hatten, wiirden
demgegentiber entlastet.

Ein gewisser Mehraufwand beim Bund ergibt sich aus der Verankerung der Hilfelei-
stung der Zollverwaltung auch im Patentgesetz und den Ausbau jener Hilfeleistung
in allen Spezialgesetztes des Immaterialglterrechts, wo namentlich das Tatigwerden
der Zollbehdrden auf die Durchfuhr ausgedehnt und ein vereinfachtes Verfahren zur
Vernichtung von widerrechtlichen Waren eingeftihrt wird. Unter Berlcksichtigung
dieser neuen Aufgaben und der in den letzten Jahren festgestellten starken Zunahme
von Pirateriefdllen an der Grenze rechnet die Zollverwaltung mit einem Mehrbedarf
von 8-10 Stellen, wovon eine bei der Oberzolldirektion anzusiedeln wére. Durch die
Maoglichkeit der Zollbehorden, fiir ihre Tatigkeit Geblhren zu erheben, wird bereits
ein massgeblicher Teil der entstehenden Verwaltungskosten gedeckt. Soweit Kosten
beim Bund verbleiben (v.a. flr die Sicherung von Beweismitteln, sofern spater kein
Haftungsprozess wegen unbegriindeter Vernichtung gefihrt wird), werden diese da-
durch gerechtfertigt, dass die Schweiz ein dem européischen Standard entsprechen-
des Zollhilfeinstrumentarium zur Verfugung stellt und damit einen wirkungsvollen
Beitrag im internationalen Kampf gegen Nachahmung und Piraterie leistet.

3.2 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
3.2.1 Notwendigkeit und Maglichkeit staatlichen Handelns

Patente sind ein Instrument fir Investitionsanreize in Forschung und Entwicklung
und sie werden als notwendige Vorbedingung angesehen flr den Fortschritt von
Wissenschaft und Technologie. Ein Patent auf eine Erfindung garantiert seinem
Halter das Recht, andere von der kommerziellen Nutzung der geschiitzten
technischen Erfindung auszuschliessen. Dabei besteht ein Ausgleich zwischen einer-
seits der Offenlegung detaillierter Informationen durch den Erfinder in der Patent-
schrift und der Gewahrung eines zeitlich begrenzten Monopols fir die kommerzielle
Nutzung der Erfindung andererseits'2l, Das Patentsystem dient somit sowohl als
Anreizsystem fir die Schaffung neuen, 6konomisch wertvollen Wissens als auch als
Mechanismus, dieses Wissen zu verbreiten.

Das okonomische Argument fir Patentschutz ist Marktversagen bei techno-
logischem Wissen. Technologisches Wissen ist ein offentliches Gut. Seine Nicht-
Ausschliessbarkeit (andere koénnen von seiner Nutzung nicht ausgeschlossen
werden) zusammen mit der Eigenschaft der Nicht-Rivalitdt (die Nutzung von
technologischem Wissen einer Partei schliesst die Nutzung durch andere Parteien
nicht aus oder begrenzt sie) fiihren unter der Bedingung eines freien Marktes dazu,
dass der Anreiz neues technologisches Wissen zu schaffen verloren geht122, Dies ist
das klassische Argument flr einen regulativen Staatseingriff in der Form eines
effektiven Systems geistiger Schutzrechte. Patente sind dazu da, einen Markt fur

121 vergl.: ERICH KAUFER, The Economics of the Patent System, London, Paris, New York, 1989.
2 Vergl.: PAuL GEROSKI, Markets for Technology: Knowledge, Innovation and Appropriability. In:
Stoneman (ed.): Handbook of the economics of innovation and technological change, London, 1995.
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Wissen zu schaffen flr Innovatoren, der es ermoglicht das Problem der Nicht-
Ausschliesslichkeit zu bewaéltigen und zugleich die maximale Verbreitung von
technologischem Wissen zu gewahrleisten.

Die Patentdichte eines Landes ist ein zentraler Indikator fir den Stand seiner
technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung. So liegt die Schweiz im Global
Competitiveness Report 2002-2003'% allein dank der Zunahme der von Schweizer
Unternehmen registrierten Patenten auf Rang 6. Schweizer Unternehmen melden
zudem weltweit pro Einwohner am meisten Triade-Patente an (Patente, die am
Europdischen, US-Amerikanischen und Japanischen Patentamt angemeldet
werden)125, Patentschutz und Innovationskraft eines Landes gehoren untrennbar
zusammeni26, Beide sind fir den Wirtschaftsstandort Schweiz von grosser
Bedeutung. Die gegenwaértig sehr gute Position der Schweiz ist jedoch weder
unangefochten noch selbstverstandlich.

Betrachtet man die Entwicklung der Patentanmeldungen, so weist die
Biotechnologie weltweit Gberproportional ansteigende Zahlen auf. In der Schweiz
zeigen gerade kleine Firmen das hochste Innovationspotential gemessen an Patenten
pro Mitarbeiter, die in der Forschung und Entwicklung arbeitenl?7
Biotechnologische Forschung erfordert hohe und risikoreiche Investitionen;
ausserdem konnen ihre Ergebnisse verhaltnismassig leicht kopiert werden. Deshalb
ist der Schutz des Geistigen Eigentums eines der zentralen Anliegen der auf diesem
Gebiet tatigen Forschungsinstitute und Unternehmen. Die Revision soll daher
Rahmenbedingungen schaffen, welche ein innovatives Klima und die Entwicklung
dieses Wirtschaftssektors beginstigen. Sie soll dazu beitragen, dass es der Schweiz
auch in Zukunft gelingt, sich bei der Technologieentwicklung unter den
leistungsféhigsten L&ndern zu behaupten.

Fragen des Schutzes geistigen Eigentums sind heutzutage in ihrem internationalen
Kontext zu sehen. Die Harmonisierung und gegenseitige Anerkennung von geistigen
Eigentumsrechten wird von Privatfirmen als entscheidender Faktor des inter-
nationalen Handels angesehen. Schweizer Biotechnologieunternehmen sind einem
wachsenden internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Deshalb sind ein wirksamer
Patentschutz und klare Vorschriften, die den konfliktfreien internationalen Handel
begunstigen, ein Schlisselfaktoren flr Innovation und zugleich eine Vorbedingung,
um im internationalen Wettbewerb bestehen zu kénnen.

Unterschiedliche nationale Systeme von Immaterialgiterrechten und unterschied-
liche nationale Schutzniveaus bzw. unterschiedliche Mdoglichkeiten der Rechts-
durchsetzung kénnen nichttarifare Handelshemmnisse aufbauent2s, Deshalb, und um
Biotechnologieunternehmen die fir sie notwendigen gleichen internationalen
Investitionsrahmenbedingungen bieten zu konnen, hat die Angleichung des

123 Global ~ Competitiveness ~ Report ~ 2002-2003 des  World  Economic  Forum, <
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5CRepor
ts%5CGlobal+Competitiveness+Report+2002-2003>.

124 gsjehe <http://www.weforum.org/pdf/gcr/GCR_2002_2003/GCR_Rankings_2002_03.pdf>. Im Vorjahr
rangierte die Schweiz lediglich auf Platz 15.

125 vgl. OECD, Compendium of Patent Statistics 2003, Paris, S. 20.

126 v/gl. OECD, Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges, 2004, Paris, S. 9ff.

127 Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 4.3, Figure 10.

128 KeitH Maskus, Intellectual Property Rights in the Global Economy, Washington 2000, S. 110 ff.
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nationalen Rechts an die EU-Biotechnologie-Richtlinie eine wichtige Bedeutung fr
die Schweiz.

Im Jahr 2002 fihrte das IGE eine breite Umfrage bei den in der Bio- und
Gentechnologie tatigen Unternehmen und Forschungsinstituten in der Schweiz
durch. Diese ergab, dass die unklare rechtliche Situation beziglich biotechno-
logischer Erfindungen in der Européischen Union und der Schweiz (insbesondere im
Vergleich mit den USA) von den befragten Unternehmen als problematisch
empfunden wird. Die Teilnehmer der Umfrage beflrworten daher grundsétzlich die
Angleichung des Patentgesetzes an die EU-Biotechnologie-Richtliniel29,

Das Patentsystem ist ein wirtschaftspolitisches Instrument, das darauf abzielt, ein
Interessengleichgewicht fiir verschiedene gesellschaftliche Gruppen herzustellen.
Einerseits soll es die richtigen und notwendigen Anreize fir Investitionen in For-
schung und Entwicklung schaffen und einer mdglichst breiten Verbreitung techno-
logischen Wissens dienen. Andererseits soll das Patent als Ausschlussrecht zu keiner
wesentlichen Zugangsbehinderung zu technologischem Wissen, insbesondere aber
zu keiner Behinderung der Forschung fihren.

Der Gesetzgeber hat dabei das richtige Gleichgewicht zu finden. Dies kann nur
durch eine Reihe spezifischer Regulierungsmassnahmen innerhalb des Patentge-
setzes geschehen, deren 6konomische Auswirkungen schwer empirisch zu Uber-
prifen oder zu quantifizieren sind. Der Handlungsfreiraum wird dabei durch die
internationalen Verpflichtungen der Schweiz begrenzt.

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthélt ein sorgsam austariertes Massnahmen-
paket. Dieses stiitzt sich auf Konsultationen verschiedenster betroffener Gruppierun-
gen in der Schweiz, berlcksichtigt die aktuellen nationalen und internationalen
Rahmenbedingungen und schopft den vorhandenen Handlungsfreiraum aus.

3.2.2 Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen
Gruppen

Patentinhaber

Ein wirksamer Patentschutz fir biotechnologische Erfindungen ist nicht nur im
Interesse weltweit operierender Pharma-Konzerne. Kleine forschungsintensive Bio-
technologie-Unternehmen sind zur Finanzierung ihrer Forschungs- und Entwick-
lungskosten auf fremdes Kapital angewiesen. Investoren gehen das hiermit ver-
bundene Risiko jedoch nur ein, wenn die fir den Geschéftserfolg wesentlichen
Produkte oder Verfahren durch Patente geschitzt sind und Rechtssicherheit besteht.
Da kleinere Unternehmen nicht immer Uber die notwendigen Ressourcen verfligen,
Forschungsergebnisse in vermarktungsfdhige Produkte umzusetzen, besteht ein
Interesse an einer Kooperation mit anderen Unternehmen. Fir viele kleine Bio-
technologiefirmen sind oftmals Patente der einzige kommerzialisierbare Wertfaktor.
Der Patentschutz sichert die Forschungsergebnisse und bietet eine gute Ver-
handlungsposition bei der Suche nach einem potenziellen Kooperationspartner.

129 Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 7.3 Figures 31 und 32.
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Bedenken, dass Patente die biotechnologische Forschung behindern130, konnten
bislang nicht bestatigt werden. Das IGE hat diese Bedenken in seine
Biotechnologiebefragung mit aufgenommen und dazu ein Meinungsbild der
unterschiedlichen Gruppierungen der biotechnologischen Industrie (Grossindustrie,
kleine und mittlere Unternehmen, private und staatliche Forschung) in der Schweiz
erstellt. Der vorliegende Gesetzesentwurf hat die jeweiligen Bedirfnisse in der
Formulierung der konkreten Massnahmen beriicksichtigt.

Konsumenten

Einerseits ist davon auszugehen, dass patentierte Produkte einen hoheren Marktpreis
haben als nicht patentierte Produkte. Andererseits dienen die einzelnen Massnahmen
der Sicherstellung der biotechnologischen Forschung in der Schweiz und somit
letzten Endes auch den Konsumenten, denen, insbesondere im medizinischen
Bereich, die Ergebnisse dieser Forschung zugute kommen. Insofern profitieren die
Konsumenten in der Schweiz mittelbar von der Gesetzesrevision. So schutzen die
vorgesehen Massnahmen zur Bekdmpfung von Nachahmung und Piraterie neben
den Produzenten auch die Konsumenten vor T&uschungen (ber Qualitdt und
Echtheit von Produkten und dienen nicht zuletzt auch unter Sicherheitsaspekten dem
Konsumentenschutz.

Entwicklungslander

Die in der Gesetzesvorlage vorgeschlagenen Massnahmen wirken sich nur in der
Schweiz unmittelbar auf die Wirtschaft aus. Ausserhalb der Landesgrenzen haben
Anderungen im nationalen Patentrecht keine direkten Effekte und vermogen erst
recht nicht die wirtschaftliche Entwicklung der Lander der dritten Welt nachhaltig
zu beeinflussen. Entwicklungsléander entziehen sich der territorialen Wirkung des
Schweizer Patentrechts. Die vorgesehenen Massnahmen zielen auf einen positiven
Innovationseffekt und insofern auch eine indirekte positive Auswirkung auf
Entwicklungsléander. Die neuen Produkte/Prozesse werden mittel/langfristig auch
den Entwicklungslandern zur Verfligung stehen. Die Einfuhrung einer
Exportzwangslizenz fir pharmazeutische Produkte sowie die Angabe der Quelle
einer genetischen Ressource oder von traditionellem Wissen unterstiitzen Anliegen
der Entwicklungslander und ermdglichen ihnen am Nutzen der betreffenden
Erfindungen zu partizipieren. Es wirden allerdings zu hohe Erwartungen in die
Anderung des nationalen Patentrechts gesteckt, forderte man in diesem Kontext
Losungen von globalen Problemen wie der Erndhrungssicherheit, der
Gesundheitsvorsorge, des Umweltschutzes.

Landwirtschaft

Patentierungen im Bereich der Landwirtschaft konnen einerseits potentiell den
Zugang von Pflanzenziichtern zu Pflanzenmaterial erschweren und dadurch die
Weiterentwicklung von Saatgut einschrédnken. Andererseits sorgt aber gerade das
Forschungsprivileg dafur, dass patentierte pflanzliche Ressourcen fir die
Entwicklung neuer Sorten frei verwendet werden durfen. Ferner haben die
vorgesehenen Massnahmen zur Forschungsférderung einen direkten Einfluss auf die
Sicherstellung und Verbesserung der Lebensmittelkette in der Schweiz und in der

130 Fir einen Uberblick siehe: OECD Genetic Inventions, IPRs and Licensing Practices: Evidence and
Policies, 2003. Insbesondere: MICHAEL HELLER / REBECCA EISENBERG , Can Patents Deter Innovation?
The Anticommons in Biomedical Research. Science 1998, Vol. 280, S. 698-701.
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dritten Welt. So gehen Ergebnisse der biotechnologischen Forschung u.A. in
verbesserte Produktionsmethoden fir den Anbau von Mais, Weizen und Reis ein.

3.2.3 Beurteilung einzelner konkreter Massnahmen

Bei der Beurteilung der einzelnen konkreten Massnahmen ist es schwierig, ihre
wirtschaftlichen  Auswirkungen zu prognostizieren und zu quantifizieren.
Uberwiegend sind diese indirekter Art. Die im Folgenden aufgefiihrten einzelnen
Massnahmen dienen insbesondere dem Bestand und der Weiterfiihrung der
Grundlagenforschung in der Schweiz. Positive wirtschaftspolitische Auswirkungen
sind indirekt durch die nutzvolle Anwendung der zuséatzlichen durch diese
Massnahmen geforderten Forschungsergebnisse zu erwarten.

Ausschlisse von der Patentierung

Patentierungsausschliisse beinhalten generell ein Potential der Behinderung
zukinftiger Forschung, das im Rahmen des bestehenden Werte und Moralsystems
bei der Formulierung der einzelnen Ausschliisse des Patentrechts berlicksichtigt
werden sollte. Die vorgeschlagenen Ausschlisse der Patentierung sind so gewabhlt,
dass sie einerseits die gesellschaftspolitischen Befindlichkeiten wvon heute
respektieren, andererseits aber der Forschung und Entwicklung in
zukunftsorientierte Technologien, deren Reichweiten heute noch nicht absehbar
sind, nicht wvorgreifen oder diese behindern. Die Feinsteuerung der
Forschungsentwicklung sowie die Verhinderung des Missbrauchs neuer
Technologien kann aber nicht tber das Patentrecht erfolgen, da dieses hierflr nicht
das geeignete Instrument ist. Vielmehr muss dies eine Zielsetzung der jeweiligen
Sachgesetzgebung bleiben, welche die Voraussetzungen und Modalitdten der
Nutzung der Technologien regelt.

Forschungsprivileg

In einem Bericht131 der OECD wurde festgestellt, dass die meisten OECD Lé&nder
mit einem formellen oder informellen Forschungsprivileg einigermassen gut
arbeiten. Trotzdem besteht ein Bedurfnis, die Abgrenzung zwischen Forschung und
kommerziellem Nutzen und Folgeanforderungen fir Lizenzvereinbarungen zu
klaren. Zwar kann ein breit angelegtes Forschungsprivileg Anreizverluste fur
Forschung in Mittel der Forschung bedeuten. Doch kann das Fehlen eines
Forschungsprivilegs oder eine sehr restriktive Ausgestaltung eine negative
Signalwirkung auf den Fortschritt der Grundlagenforschung haben. Im Vergleich
mit anderen Mitteln, die den Zugang zu patentierten Forschungsergebnissen
erleichtern, ist die Einfiihrung eines Forschungsprivilegs als sehr nutzbringend fur
die Schweiz zu beurteilen.

131 OECD, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices: Evidence and Policies,
2003.
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Zweckgebundener Stoffschutz flr Sequenzen oder Teilsequenzen menschlicher
Gene

Durch die Zweckbindung von Patenten flir Sequenzen oder Teilsequenzen
menschlicher Gene wird verhindert, dass ein weitreichender Schutz, der die
Multifunktionalitdt von Genen umfasst, die Forschung behindern kénnte. Diese
Massnahme verhindert abhéngige Patente und schafft damit einen Anreiz fur die
Erforschung der verschiedenen Funktionen von Genen.

Zwangslizenzen

Zwangslizenzen setzen die Rechte des Patentinhabers teilweise ausser Kraft und
sind insofern im Sinne einer Ausnahmeregelung zu verstehen, die einer restriktiven
Handhabung unterliegen sollten. Zwangslizenzen bei DNA Patenten erweisen sich
insbesondere dort als angebracht, wo die Gefahr eines Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung von Patenten latent ist. Zwangslizenzen sind als eine
Massnahme zu verstehen, die bei Problemféllen den Zugang zu
Forschungsergebnissen und deren Weiterentwicklung sicherstellen soll. lhre
Wirksamkeit ergibt sich weniger aus der Haufigkeit, mit der sie ausgesprochen
werden, als vielmehr aus dem Druck, den sie zugunsten einer einvernehmlichen
Losung zu erzeugen imstande sind.

Massnahmen zur Bekdmpfung von Nachahmung und Piraterie

Nach Angaben der betroffenen Industrien (insbes. Uhren, Schmuck, Luxusgtter und
Pharmazeutika) gehen jahrlich Millionenbetrdge durch Nachahmung und Piraterie
verloren. Effektivere Massnahmen zur Bekdmpfung von Nachahmung und Piraterie
im Rahmen des Patentgesetzes werden insofern dringend gefordert, auch unter
Einbeziehung der entsprechenden Zollbestimmungen. Die Massnahmen zur
Bekampfung von Nachahmung und Piraterie in der aktuellen Gesetzesvorlage sind
grundsatzlich positiv zu beurteilen. Sie sollen das Aufkommen von Raubkopien und
den daraus folgenden Schaden fir die Produzenten der origindren Produkte
verhindern bzw. eine effektivere Rechtsdurchsetzung ermoglichen.

Schaffung eines Bundespatentgerichtes

Die Zustandigkeit der Kantonsgerichte in immaterialgtterrechtlichen Streitsachen
wird seit langem von den interessierten Wirtschaftskreisen moniert und ist unter
Effizienzgesichtspunkten unbefriedigend. Die Schaffung eines
Bundespatentgerichtes wirde dem Rechnung tragen und auch der anhaltenden
Heranbildung von Fachkompetenzen forderlich sein. Ferner ist unter der
Berlicksichtigung der Ublichen Patentstreitwerte davon auszugehen, dass ein solches
Gericht sich selbst aus den GebUhreneinnahmen finanzieren konnte.

3.2.4 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft

Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Vorlage auf die Gesamtwirtschaft ist zu
berucksichtigen, dass es sich bei dem Massnahmenkatalog Gberwiegend um
Massnahmen der Feinregulierung handelt, die versuchen, ein bestehendes und gut
funktionierendes Patentsystem zu verbessern, bzw. bestrebt sind, dieses den
Bedurfnissen aktuellster technologischer Stromungen anzupassen.
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Der Sinn und Zweck von Immaterialgiterrechten ist die Erhohung des
Innovationsaufkommens in Mérkten, in denen der freie Markt Innovation behindert.
Innovation schafft mehr Arbeitspléatze, hoheres Wachstum und damit eine Erhohung
der Attraktivitit des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Die 6konomischen
Auswirkungen der einzelnen Regulierungsmassnahmen im Patentbereich lassen sich
nicht konkret messen, insbesondere weil Innovation und Patentschutz nicht als
Glieder in einer linearen Kausalkette zu verstehen sind, sondern einem interaktiven
Geflecht verschiedenster Faktoren132 des Innovationsprozesses unterliegen13s,

Die Schweiz nimmt international bei der technologischen Entwicklung eine
Spitzenposition ein. Dies gilt insbesondere fur die Biotechnologie. In Europa
rangiert sie nach der Zahl der Biotechnologieunternehmen auf Platz 5. Im Jahre
2002 gab es 129 Biotechnologieeinheiten134 in der Schweiz, darunter einige der
innovativsten Biotechnologieunternehmen der Welt. Zusammen mit den USA,
Japan, Grossbritannien und Deutschland gehort die Schweiz zu den wenigen
Landern, in denen bedeutende Pharma-Grundlagenforschung betrieben wird. Diese
Position spiegelt sich insbesondere wieder in einem starken Patenrecht3> und einer
vergleichsweise starken Nutzung des Patentrechts136 im internationalen Vergleich.
Insofern ist das Patentsystem auch ein Ausdruck der innovativen Leistungsfahigkeit
der Schweiz.

Bei den konkret vorgesehenen Regulierungsmassnahmen handelt es sich um
Massnahmen, die einerseits Klarheit und Rechtssicherheit schaffen (Ausschliisse
von der Patentierung, Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung, Schutz fir
Sequenzen und Teilsequenzen von Genen, Private Benutzung, Ziichterprivileg) und
andererseits um Massnahmen, die den Innovationsprozess in der Schweiz anregen
sollen (Abgrenzung, Schutz fir Sequenzen und Teilsequenzen von Genen,
Forschungsprivileg, Massnahmen zur Bekampfung von Nachahmung und Piraterie).

Es ist davon auszugehen, dass ein Ausbau des Patentsystems zu einer Erhéhung des
Handels mit Gutern, die mit technologischem Wissen behaftet sind, fuhrt und dass
dies den Markteintritt von Firmen, deren Geschéftskonzept auf wissensbasierten
Gutern aufbaut, erleichtert. Ein Ausbau des Patentrechts wird voraussichtlich zu
einer Erhdhung der Patentanmeldungen flhren. Es ist davon auszugehen, dass
starkere und Kklarer definierte Patentrechte zu einer Erh6hung des
Innovationsaufkommens in der Biotechnologie fiihren.

In lhrer Reichweite unklar definierte Patente fuhren demgegeniber nicht nur zu
mehr Rechtsunsicherheit, sondern beeintrachtigen auch die Qualitdt des
Patentsystems. Dies kann dazu fuihren, dass Investitionen verringert werden und dass
sich die Kommerzialisierung von Innovationen verzdgert. Ferner kann dies bei

132 gjehe das Model von STEPEN KLINE / NATHAN ROSENBERG, An Overview of Innovation, Washington
1986, S. 275-305.
133 Zu den verschiedensten Wirkungsmechanismen des Patentschutzes im Prozess des 6konomischen
Wachstums siehe: DANIEL, GouLD, WILLIAM GRUBEN, The role of intellectual property rights in
economic growth, Journal of Development Economics, Vol. 48 (1996) 323-350.
134 ErNnsT & YOUuNG, Endurance, The European Biotechnology Report 2003, London, Figure 1.
135 Sjehe die Schweiz im internationalen Vergleich: WILLIAM PARK, Index of patent rights’ Economic
Freedom of the World, Annual Report, 2002 , Chapter 2.

136 Vergl. OECD Compendium of Patent Statistics 2003 und Allansdottir, A., Bonaccorsi, A. et el.:
Innovation and competitiveness in European Biotechnology, European Commission Enterprise papers
No 7, 2002.
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kumulativen Technologien den technologischen Fortschritt verringern und das
Niveau der Rechtsfragmentierung erhthen. Patente, die nicht oder nicht eindeutig
mit den Patentierungskriterien (bereinstimmen, geben mehr Anlass, den
Wettbewerb unangemessen zu beeinflussen. Es ist naheliegend, dass eine geringere
Patentqualitat auch einhergeht mit einem héheren Niveau an Patentverletzungen und
Patentklagen. Dem tritt die Vorlage nicht nur durch spezifische Massnahmen im
Bereich der Biotechnologie entgegen, sondern auch durch eine massvolle Starkung
des nationalen Verfahrens (fakultative Recherche, Berufsregelung flir Patentanwalte,
etc.).

In der Schweiz konnten weder (bertrieben starke Abhéngigkeiten von
Vorgangerpatenten, die den Zugang zu Technologien versperren, bzw.
Schwierigkeiten, technologische Gebiete wegen zu vieler und Uberlappender Patente
zu erschliessen noch ein systematischer Missbrauch des Patentsystems bei
biotechnologischen Patenten festgestellt werden. Das Forschungsprivileg l&sst
sowohl fir die Grundlagenforschung als auch fur die angewandte Forschung viel
Raum und unterstellt letztlich nur die Vermarktung der Forschungsergebnisse dem
Patentrecht. Dennoch beinhaltet die vorliegende Revision eine Reihe von
Vorschldgen, welche das dem Patentsystem inhdrente Ziel der Forderung 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 von
Nukleotidsequenzen und die relativierte Abhéngigkeit bei sich (Gberlappenden
Nukleotidsequenzen. Die sorgsam austarierten Grenzen des Patentschutzes sollen in
Ihrer Wirkung dafiir sorgen, dass eventuelle negative Auswirkungen auf den freien
Markt auf ein Minimum beschrankt werden. Mit der Voraussetzung der konkreten
Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit einer Nukleotidsequenz werden
spekulative Patentanmeldungen wirksam eingeddammt.

Fur die Schweiz ist das Patentsystem (Patente und Lizenzen) ein wichtiger Anreiz
flr Investitionen in Forschung und Entwicklung und fir die Schaffung von Innova-
tionen, fir die Stimulierung der Forschung und fur die Verbreitung von Wissen. Die
Vorlage festigt auf der Grundlage der bestehenden Rechtspraxis den Patentschutz
far Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur und klart einzelne Abgrenzungs-
fragen. Die vorgeschlagenen Anderungen verbessern den bestehenden Patentschutz
fir biotechnologische Erfindungen in der Schweiz. Sie fordern die Wettbewerbs-
fahigkeit der biotechnologischen Unternehmen und schaffen Rechtssicherheit, die
fur Investitionsentscheide in diesem Technologiebereich wesentlich ist.

3.2.5 Alternative Regelungen

Bei den vorgesehenen Regulierungsmassnahmen in der aktuellen Vorlage des
revidierten Patentgesetzes handelt es sich Uberwiegend um Massnahmen, deren
Alternative der Status Quo ware. Das Ziel der gegenwadrtigen Revision ist es
Einzelverbesserungen vorzunehmen und durch eine grésstmogliche Harmonisierung
mit der Européischen Union (Orientierung an der EU-Biotechnologie-Richtlinie) die
Attraktivitat des Standortes Schweiz zu verbessern. Die Schaffung eines eigenen
Rechtssystems (sui generis) in diesem Zusammenhang liesse sich weder in
Anbetracht der Funktionalitat des bestehenden Systems noch unter Beruicksichtigung
des erheblichen Aufwands flr dessen Erstellung rechtfertigen. Ferner wirde dies
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international einen Alleingang der Schweiz darstellen und insofern mit den
internationalen Verpflichtungen kollidieren.

3.2.6 Zweckmassigkeit im Vollzug

Mit der vorliegenden Gesetzesrevision wird der Vollzug des Patentrechts durch das
IGE und die schweizerischen Gerichte optimiert. Die vorgeschlagenen Anpassungen
des bestehenden Rechtsrahmens bringen erhdhte Rechtssicherheit und ermdoglichen
einen unkomplizierten und antizipierbaren Vollzug. Insbesondere die eindeutigere
Definition der Ausschliisse von der Patentierung, die die Klarung bezlglich der
patentierbaren Erfindungen, sowie die Einfiihrung des zweckgebundenen
Stoffschutzes fur Sequenzen oder Teilsequenzen menschlicher Gene schaffen klare
Rahmenbedingungen fir den Rechtsvollzug. Das Forschungsprivileg klart die
Grenze zwischen freier Forschung und dem Patentinhaber vorbehaltener
gewerbsmassiger Benutzung der Erfindung und stellt somit auch die
Folgeanforderungen flr Lizenzvereinbarungen Kklar. Beides verbessert die
Handhabung und Anwendung durch Private. Die Anpassung des Patentgesetzes an
internationale Abkommen hat als Kernanliegen die Vereinfachung der Verfahren im
internationalen Kontext sowie die Erhohung der Transparenz. Die vorliegende
Revision stdrkt dartber hinaus durch einen massvollen Ausbau des
Prifungsverfahrens das nationale Patentsystem. Dennoch bleiben die Anmelder
angesichts verbleibender Einschrankungen im System auf professionelle Hilfe
angewiesen. Mit dem Patentanwaltsgesetz soll der Bedeutung dieses Berufsstandes
fur die Ausstellung eines qualitativ guten Rechtstitels und ftr einen reibungslosen
Vollzug Rechnung getragen werden. Die Schaffung eines Bundespatentgerichts zielt
schliesslich darauf ab, den Zugang zu Gerichten zu vereinfachen und eine
Qualitatssteigerung bei der Rechtsdurchsetzung von Patenten zu gewéhrleisten.

4 Verhaltnis zur Legislaturplanung und zum
Finanzplan

Die Vorlage ist in der Legislaturplanung 2003 — 2007 und im Legislaturfinanzplan
angekiindigt (BBI 20..).

5 Rechtliche Aspekte
5.1 Verfassungsmassigkeit
511 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie

Die verfassungsmassige Grundlage fir die Anderungen des Patentgesetzes zur
Gewdhrleistung des Patentschutzes fur biotechnologische Erfindungen ergibt sich,
wie fir das Patentgesetz selbst, aus den Artikeln 122 und 123 BV (Art. 64 und 64bis
BV 1874). Die Konkretisierung des Vorbehalts der ¢ffentlichen Ordnung und der
guten Sitten in Artikel 2 Absatz 3 E-PatG geschieht in Ubereinstimmung mit den
Artikeln 119 und 120 BV (Art. 24novies BV 1874).
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5.1.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen

Der Entwurf stitzt sich wie das geltende Gesetz auf die Artikel 122 und 123 BV.
Die verfassungsmassige Grundlage fir den Antrag zur Ratifikation der drei
Abkommen ist Artikel 54 Absatz 1 BV.

5.1.3 Weitere Revisionspunkte

Fur die weiteren Revisionspunkte bilden wie fur den revidierten Grunderlass die
Artikel 122 und 123 BV die Verfassungsgrundlage. Im Folgenden wird auf die
Verfassungsmassigkeit einzelner Teilaspekte der vorliegenden Revision nur insoweit
gesondert eingegangen, als sie sich auf eine andere Verfassungsgrundlage stuitzen.

Bundespatentgericht

Die Kompetenz zur Schaffung weiterer Gerichte des Bundes nach Artikel 191a Ab-
satz 3 BV in der Fassung geméass Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1999 uber die
Reform der Justizl37 bildet die Verfassungsgrundlage fiir die Schaffung eines
Bundespatentgerichts und damit fur Artikel 76 PatG. Der Bundesbeschluss ist vom
Volk am 12. Méarz 2000 angenommen worden138, Artikel 191a Absatz 3 BV ist aber
bislang noch nicht in Kraft getreten139, Artikel 76 E-PatG steht daher unter dem
Vorbehalt der Inkraftsetzung der genannten Verfassungsvorschrift.

Patentanwaltsgesetzgebung

Nach Artikel 95 BV ist der Bund berechtigt, VVorschriften (ber die Austibung
privatwirtschaftlicher Erwerbstatigkeit zu erlassen. Der Erlass eines Patentanwalts-
gesetzes kann sich daher auf diese Verfassungnorm stiitzen. Die vorgesehene Regle-
mentierung des Patentanwaltsberufs schrankt den freien Zugang zu einer privatwirt-
schaftlichen Erwerbstatigkeit respektive deren freie Auslbung ein und stellt damit
einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, wie sie in Artikel 27 BV definiert ist.
Einschrankungen in diesem Grundrecht sind nach Artikel 36 BV nur dann moglich,
wenn a) eine gesetzliche Grundlage gegeben ist, b) ein lberwiegendes 6ffentliches
Interesse besteht, und c) wenn die Verhaltnismassigkeit gewahrt ist. Dem wird im
Rahmen des Erlasses der Patentanwaltsgesetzgebung Rechnung zu tragen sein.

5.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen
der Schweiz

In der Frage der Patentierung von Erfindungen, die biologisches Material zum
Gegenstand haben, kommt dem TRIPS-Abkommen und den daraus fur die Schweiz
resultierenden Verpflichtungen besondere Bedeutung zu. Artikel 27 Absatz 1
TRIPS-Abkommen schreibt den Mitgliedstaaten der WTO vor, sowohl fir

137 BBl 1999 8633; AS 2002 3148.
138 BRI 2000 2990.

139 Bundesbeschluss vom 24. September 2002 iiber das teilweise inkrafttreten der Justizreform vom 12.
Mérz 2000; AS 2002 3147; Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1999 Uber die Reform der Justiz; AS
2002 3148.
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Erzeugnis- als auch fur Verfahrenserfindungen auf allen Gebieten der Technik
Patente zu erteilen, sofern diese Erfindungen neu sind, auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Diese Vorschrift gebietet
ausdrucklich, dass die Erteilung und Ausubung von Patentrechten ohne Diskriminie-
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 konnen, 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 Schadi-
gung der Umwelt notwendig ist. Es ist zu beachten, dass die Verwertung der Erfin-
dung zum Schutz hoherer Interessen insgesamt verboten sein muss. Artikel 27
Absatz 3 Buchstabe b TRIPS-Abkommen halt zudem fest, dass Pflanzen und Tiere
sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder
Tieren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden kénnen. Mit der Wendung
»iIm Wesentlichen biologischen Verfahren® soll in erster Linie flr die traditionellen
Zuchtungsverfahren, nicht jedoch fiir gen- bzw. biotechnologische Verfahren oder
Verfahren der Mikrobiologie ein moglicher Patentierungsausschluss geschaffen wer-
denl140, 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 Kombination beider Schutzsysteme vorsehen miissen.

Die vorgeschlagenen Anderungen des Patentgesetzes im Bereich der Biotechnologie
tragen den genannten Verpflichtungen aus dem TRIPS-Abkommen Rechnung.
Einzel- und Zweifelsfragen sind im jeweiligen Sachzusammenhang erortert worden
(siehe namentlich ziff. 2.1.2.1, 2.1.2.6 und 2.1.3).

Die vorgeschlagenen Anpassungen des Patentgesetzes an die Besonderheiten
biotechnologischer ~ Erfindungen stehen auch in  Ubereinstimmung  zur
Biodiversitatskonvention, deren Ziele die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
Artenvielfalt sowie der Ausgleich der daraus entstehenden Vorteile sind. Der neue
Artikel 49a PatG sieht Transparenz erhohende Massnahmen vor, welche die
Erreichung der genannten Ziele unterstitzen.

Die weiteren Anpassungen des Patentgesetzes, die namentlich im Hinblick auf die
Ratifizierung der EPU Revisionsakte, des EPU Spracheniibereinkommens sowie des
Patentrechtsvertrages vorgeschlagen werden, sind mit den internationalen
Verpflichtungen der Schweiz konform. Hervorzuheben ist, dass die Artikel 86a bis
869 PatG betreffend die Hilfeleistung der Zollverwaltung inhaltlich mit den Artikeln
51 bis 60 TRIPS-Abkommen sowie den entsprechenden Vorschriften der
Europdischen Gemeinschaft Gbereinstimmen.

140 carLOS CORREA, The Gatt Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: New
Standards for Patent Protection, European Intellectual Property Review 1994, S. 328.
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53 Erlassform

Die Zustandigkeit der Bundesversammlung fir die Genehmigung der EPU
Revisionsakte, des EPU Sprachenubereinkommens sowie des Patentrechtsvertrages
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. VOlkerrechtliche Vertrdge, die unbefristet und unktindbar sind (Art. 141 Abs. 1
Bst. d Ziff. 1 BV), die den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen
(Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2 BV) und die wichtige rechtsetzende Bestimmungen
enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert (Art. 141
Abs. 1 Bst. d Ziff. 3 BV) sind dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die drei
in Frage kommenden internationalen Ubereinkommen sind jederzeit kiindbar (vgl.
Art. 24 PLT, Art. 174 EPU und Art. 8 Spracheniibereinkommen). Die Ratifikation
des Patentrechtsvertrags setzt zwar den Beitritt zur WIPO oder die Mitgliedschaft
zur PVU voraus (Art. 20 PLT). Uber diesen Beitritt beziehungsweise Mitgliedschaft
ist jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden Geschéfts zu beschliessen; die
Schweiz ist schon seit dem 26. April 1970 Mitglied der WIPO und seit dem 7. Juli
1884 Mitglied des PVU.

Es bleibt daher zu bestimmen, ob die Ubereinkommen wichtige rechtsetzende
Bestimmungen enthalten oder den Erlass von Bundesgesetzen erfordern. Unter
rechtsetzenden Bestimmungen versteht man gemadss Artikel 22 Absatz 4 des
Parlamentsgesetzesi4l Bestimmungen, die unmittelbar verbindlicher und generell-
abstrakter Weise Pflichten auferlegen, Rechte verleihen oder Zustandigkeiten
festlegen. Als wichtig gelten im innerstaatlichen Recht Bestimmungen, die gemass
Artikel 164 Absatz 1 BV in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind.

[Die Frage, ob die Ubereinkommen wichtige rechtsetzende Bestimmungen
enthalten, bildet Gegenstand einer vertieften Abklarung zwischen dem BJ, der
Volkerrechtsdirektion und dem IGE.]

5.4 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Eine Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen an den Bundesrat ist in Artikel 40c
Absatz 5, Artikel 56 Absatz 3, Artikel 59d Absatz 4 sowie in Artikel 65 Absétze 1
und 2 E-PatG vorgesehen.

Artikel 40c Absatz 5 E-PatG Ubertragt dem Bundesrat, die Einzelheiten in Bezug auf
die Zuerkennung der Zwangslizenz fiir den Export von Arzneimitteln zu regeln. Die
hohe Detaildichte der Entschliessung des Generalrats der WTO vom 30. August
2003 macht eine Entlastung des Gesetzestextes erforderlich. Der
Regelungsgegenstand wird in den Erlauterungen zu Artikel 40c E-PatG (Ziff. 2.3)
néher umschrieben. Der Bundesrat ist bei der Auslibung der ihm U(bertragenen
Rechtsetzungsbefugnisse dariiber hinaus an die Entschliessung des Generalrats der
WTO vom 30. August 2003 gebunden.

Artikel 56 Absatz 3 E-PatG ermdchtigt den Bundesrat, Einzelheiten flr die
Zuerkennung des Anmeldedatums entsprechend Artikel 5 PLT in der Verordnung zu

141 Bundesgesetz tiber die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002; SR 171.10.
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regeln. Schon heute findet sich in Artikel 46 PatV entsprechende
Ausfuhrungsbestimmungen. Auch bei dieser Delegation geht es um eine Entlastung
des Gesetzes. Inhaltlich ist die delegierte Rechtssetzungsbefugnis durch Artikel 5
PLT und die dazugehorigen Ausfuhrungsbestimmungen festgelegt. Es kann auf die
entsprechenden detaillierten Erlauterungen verwiesen werden (Ziff. 2.2.3.3).

Artikel 59d Absatz 4 E-PatG (bertragt dem Bundesrat, die Einzelheiten des
Einspruchsverfahren vor dem IGE in Erganzung des grundsatzlich anwendbaren
Verwaltungsverfahrensgesetzes zu regeln. Der Bundesrat wird sich dabei an den
bestehenden Artikel 73 ff. PatV orientieren.

Die Ausfihrungsvorschrift zu Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 E-PatG findet sich bereits
in Artikel 89 Absatz 2 PatV. Diese Bestimmung stellt die Geheimhaltung von
Fabrikations- und Geschaftsgeheimnissen sicher, soweit das Offenbarungsgebot
nicht ihre Bekanntgabe erfordert. Sie hat sich bewéhrt und soll beibehalten werden.
Schliesslich enthalt Artikel 65 Absatz 2 E-PatG eine Ermachtigung des Bundesrates,
einen friheren Zeitpunkt fur die Einsicht im Aktenheft vorzusehen, als in Artikel 65
Absatz 1 E-PatG festgelegt wird. Hier geht es ebenfalls darum, eine zu hohe
Regelungsdichte auf Gesetzesstufe zu vermeiden. Inhaltlich beschrénkt sich die
Delegation darauf, die bewéhrte detaillierte Regelung von Artikel 90 PatV an den
geénderten Zeitpunkt der Akteneinsicht anzupassen..

162



Glossar

Access and benefit sharing

Aminosaure
f = acide aminé
I = amminoacido o
aminoacido
Biologisches Material
f = matériel biologique
I = materiale biologico

Biotechnologie
f = biotechnologie
I = biotecnologia

Blastozyste
f = blastocyste
I = blastociste

Chimare
f = chimere
i = chimera

Derivierter Stoffschutz
f = protection dérivée
du produit
I = protezione derivata
del prodotto
Differenzierung
f = différenciation
I = differenziamento

Zugang zu genetischen Ressourcen und
traditionellem Wissen sowie Aufteilung der aus
deren Nutzung entstehenden wirtschaftlichen und
anderen Vorteile.

Grundbaustein der Proteine. Die DNA kodiert fir 20
verschiedene Aminosauren, wobei jeweils drei
Nukleotide fir eine Aminoséure codieren.

Material, das genetische Information enthalt und
sich selber reproduzieren oder in einem biologischen
System reproduziert werden kann (Art. 2 Abs. 1 Bst.
a EG-Biotechnologie-Richtlinie).

Integrierte Anwendung von Biochemie,
Molekularbiologie, Mikrobiologie und
Verfahrenstechnik mit dem Ziel, die technische
Nutzung des Potentials der Mikroorganismen, Zell-
und Gewebekulturen sowie Teilen davon zu
erreichen.

Ein Embryo vom 4.-7. Entwicklungstag. Die
Blastozyste besteht aus einer dusseren Zellgruppe,
aus der die Plazenta hervorgeht (Trophoblast), und
der inneren Zellmasse, aus der sich der Embryo bzw.
Fotus entwickelt (Embryoblast).

Nicht einheitlich verwendeter Begriff.

1. FmedG: Chimdrenbildung: die Vereinigung
totipotenter Zellen aus zwei oder mehreren genetisch
unterschiedlichen Embryonen zu einem Zellverband.
2. Biologisch: Ein Individuum, das aus genetisch
verschiedenen Zellen zusammengesetzt ist
("Mosaik™), namentlich Individuen aus
artverschiedenen Geweben (z.B. "Schiege" aus
Schaf und Ziege). Kann durch Injektion einer oder
mehrerer fremder Zellen in die Blastozyste
hergestellt werden, entsteht strenggenommen auch
bei einer Organtransplantation. Vgl. Hybrid
Einbezug der unmittelbaren Erzeugnisse (Stoffe)
eines patentierten Herstellungsverfahrens unter den
Patentschutz fur das Verfahren.

Siehe Zelldifferenzierung.
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DNA/DNS
f=ADN // Acide
désoxyribonucléique
I = ADN / acido
desossiribonucleico

Embryo
f = embryon
I = embrione

Embryoblast

f = embryoblaste

I = embrioblasto
Embryonale Stammzellen

f = cellules souches

embryonnaires

I = cellule staminali

embrionali
Expression

f = expression

| = espressione
Fotus

f = foetus

I = feto
Gen

f=gene

I = gene
Generikum

f = medicament

generique

I = medicinale generico

Genom

f = génome

| = genoma
Gentechnologie

f = génie génétique

I = ingegneria genetica
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DNA (englisch) = Desoxyribonucleic acid; DNS
(deutsch) = Desoxyribonukleinségure. Langes,
lineares Molekdl, aufgebaut aus den vier
Desoxyribonukleotiden (vgl. Nukleotide). Die DNA
ist die Trégersubstanz der Erbinformation. Sie liegt
als Doppelhelix vor, bestehend aus zwei
entgegenlaufenden, komplementéren Strangen.
Nicht einheitlich verwendeter Begriff.

Das FMedG definiert ihn als Frucht von der
Kernverschmelzung bis zum Abschluss der
Organentwicklung.

Innere Zellmasse der Blastozyste, aus der sich der
Embryo entwickelt. Die Zellen dieser inneren
Zellmasse sind pluripotent.

Pluripotente Stammzellen, die der inneren Zellmasse
der Blastozyste entnommen werden.

Umsetzung der in einem Gen enthaltenen
Information in das entsprechende Genprodukt, d.h.
eine RNA oder ein Protein.

Die Frucht vom Abschluss der Organentwicklung
bis zur Geburt. VVgl. Embryo.

Abschnitt auf der DNA, der die Information fiir
mindestens ein Protein oder eine Ribonukleinsaure
(RNA) enthalt.

Arzneimittel, das die gleiche qualitative und
guantitative Zusammensetzung aus Wirkstoffen und
die gleiche pharmazeutische Darreichungsform
aufweist wie das Referenzarzneimittel und dessen
Bioequivalenz mit dem Referenzarzneimittel durch
geeignete Bioverfugbarkeitsstudien nachgewiesen
wurde.

Gesamtheit der genetischen Erbinformation, beim
Menschen enthalten in den Chromosomen.

Aus der Molekularbiologie hervorgegangene
Verbindung von Methoden. Sie erméglicht es, Gene
zu identifizieren, zu isolieren und in vitro (im
Reagenzglas) neu zu kombinieren sowie gezielt auf
andere Organismen — auch Gber Artgrenzen hinweg
— zu Ubertragen und dort zur Wirkung zu bringen.



Hybrid
f = hybride
I = ibrido

Keimbahntherapie
f = thérapie génique
germinale

I = terapia germinale

Keimzellen

f = cellules germinales

i = cellule germinali
Klonen

f = clonage

I = clonazione
Nukleinsaure

f = acide nucléique

I = acido nucleico

Nukleotide
f = nucléotides
i = nucleotide

Nukleotidsequenz
f = séquence de
nucléotides
I = sequenza
nucleotidica
Parthenogenese
f = parthénogénese
I = partenogenesi

Nicht einheitlich verwendeter Begriff.

1. FmedG: Hybridbildung: das Bewirken des
Eindringens einer nichtmenschlichen Samenzelle in
eine menschliche Eizelle oder einer menschlichen
Samenzelle in eine nichtmenschliche Eizelle.

2. Biologisch: Nachkomme von Individuen
genetisch unterschiedlicher Populationen (Rassen,
Arten, Gattungen). Alle Kdrperzellen eines hybriden
Individuums sind genetisch gleich, im Unterschied
zu Chimaéren. Ein Beispiel aus dem Tierreich ist der
Maulesel, eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel.
Vgl. Chimére.

Therapeutischer Eingriff in das Genom von
Keimbahnzellen (u.a. Spermien und Eizellen). Ein
derartiger Eingriff hat zur Folge, dass sich die
genetische Veranderung auf alle nachfolgenden
Generationen vererbt.

Eizellen und Samenzellen.

Kinstliche Erzeugung genetisch identischer
Organismen.

Unterschiedlich langes, lineares Molekiil, welche
aus Nukleotiden aufgebaut ist.

Bausteine der Nukleinsduren. Desoxyribonukleotide
(DNA-Bausteine) bestehen jeweils aus einer Base
(A=Adenin; T=Thymin; C=Cytosin; G=Guanin),
einer Zuckereinheit (Desoxyribose) und einem
Phosphorséurerest, der im DNA-Strang das
Briickenglied zum néchstgelegenen Nukleotid bildet.
Ribonukleotide (RNA-Bausteine) sind &hnlich
zusammengesetzt. Sie bestehen ebenfalls jeweils aus
einer Base (A=Adenin; U=Uracil; C=Cytosin;
G=Guanin), einer Zuckereinheit (Ribose) und einem
Phosphorséurerest.

Nukleinsaure definierter Lange und Abfolge der
Nukleotide.

Sog. Jungfernzeugung; eingeschlechtliche
Fortpflanzung aus unbefruchteten Eizellen.
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Parthenot
f = parthénote
| = partenote
Pluripotente Zelle
f = cellule pluripotente
I = cellula pluripotente

Protein

f = protéine

| = proteina
PCR / Polymerase-
Kettenreaktion

f = réaction en chaine

par polymérase

| = reazione a catena

della polimerasi
RNA / RNS

f=ARN/ Acide

ribonucléique

i = ARN /acido

ribonucleico
Sequenzierung

f = séquencage

| = sequenziamento
Somatische Gentherapie

f = thérapie génique

somatique

| = terapia genica

somatica
Stammzelle

f = cellules souche

I = cellula staminale

Stammzelllinie
f = lignée de cellules
souches
I = linea di cellule
staminali
Totipotente Zelle
f = cellule totipotente
I = cellula totipotente
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Organismus, der aus einer unbefruchteten Eizelle
hervorgegangen ist.

Zelle, die sich unter bestimmten Voraussetzungen in
alle verschiedenen Zelltypen eines Organismus
differenzieren kann. Eine pluripotente Zelle kann
sich jedoch im Unterschied zu einer totipotenten
Zelle nicht zu einem ganzen Individuum entwickeln.
Der Begriff wird nicht immer einheitlich verwendet.
Eiweiss; Polymer, das aus einer Kette der 20
verschiedenen proteinbildenden Aminosauren
aufgebaut ist.

PCR (engl.) = Polymerase Chain Reaction.
Elementares Verfahren der Gentechnologie, das
erlaubt, sehr kleine Mengen von
Nukleotidsequenzen zu vervielféltigen.

RNA (englisch) = Ribonucleic acid; RNS (deutsch)
= Ribonukleinsdure. Unterschiedlich langes, lineares
Molekiil, aufgebaut aus Ribonukleotiden (vgl.
Nukleotide).

Bestimmung der Reihenfolge der Bausteine in einem
polymeren Molekil, z.B. Abfolge der Nukleotide in
der DNA oder der Aminos&duren in einem Protein.
Therapeutischer Eingriff in das Erbgut von
Kdorperzellen. Im Unterschied zur Keimbahntherapie
wird eine durch einen solchen Eingriff verursachte
Veranderung nicht an die Nachkommen
weitervererbt.

Undifferenzierte Zelle eines Embryo, F6tus oder
geborenen Individuums, die sich durch die Fahigkeit
zur Selbsterneuerung sowie zur Differenzierung in
spezialisierte Zelltypen auszeichnet.

Stammzellen, die in spezifischen Nahrmedien Uber
langere Zeitraume kultiviert werden kdnnen und sich
durch bestimmte Merkmale und Zellfunktionen
auszeichnen.

Zelle mit der Fahigkeit, sich in ein vollstandiges
Individuum zu entwickeln. Totipotent sind die
befruchtete Eizelle sowie die Embryonalzellen bis
etwa zum 8-Zell-Stadium. Vgl. pluripotente Zelle.
Der Begriff wird nicht immer einheitlich verwendet.



Transgene Tiere /
Pflanzen
f = animaux / plantes
transgéniques
I = animali transgenichi
/ piante transgeniche
Zelldifferenzierung
f = différenciation
cellulaire
I = differenziamento
cellulare
Zelllinie
f = lignee cellulaire
I = linea cellulare

Gentechnisch veranderte Tiere bzw. hdhere
Pflanzen, in deren Genom mit Hilfe der Gentechnik
fremde, an die Nachkommen vererbbare Gene
eingefihrt wurden.

Vorgang, bei dem sich eine Zelle zu einem
spezialisierten Zelltyp entwickelt.

Eine aus Zellen verschiedenen Ursprungs etablierte
Zellkultur, die in spezifischen N&hrmedien kultiviert
werden kann und sich durch bestimmte Merkmale
und Zellfunktionen auszeichnet. Eine embryonale
Stammzelllinie wird aus Zellen des Embryoblasten
gebildet.
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