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Zu den Vorschlagen der EU-Ratsprasident-
schaft zum uSPC-System

Die amtierende ungarische Ratsprasidentschaft hat in einem Arbeitspapier vom 16. Juli
2024 (12277/24) Vorschlage zur Ausgestaltung des Erteilungsverfahrens fir zukinftige
einheitliche Erganzende Schutzzertifikate (unitary Supplementary Protection Certificates,
uSPC), insbesondere zur Zustandigkeit fur die Prifung und Erteilung von uSPC sowie
dem damit zusammenhangenden Rechtsweg gegen Entscheidungen im
Erteilungsverfahren und der Zustandigkeit fur Nichtigkeitsklagen gegen erteilte uSPC
vorgelegt.

Ziel der Vorschlage ist es, eine Zustandigkeit des Europaischen Patentgerichts sowohl fur
Nichtigkeits- als auch fur Nichtigkeitswiderklagen bei uSPC zu begrinden, die nach den
bisherigen Verordnungsvorschlagen der EU-Kommission nicht vorgesehen ist. Zur
Erreichung des Ziels werden insgesamt drei Optionen vorgestellt.

Der VCI begrufdt es ausdricklich, dass eine Zustandigkeit des Europaischen
Patentgerichtshofs fur Nichtigkeits- und Nichtigkeitswiderklagen bei uSPC geschaffen
werden soll.

Der VCI hatte bereits in seiner Stellungnahme zu den Verordnungsentwurfen der EU-
Kommission zu uSPC dargelegt, dass diese Verfahren vor dem Europaischen
Patentgerichtshof gefuhrt werden sollten. Einerseits deshalb, weil Artikel 32 Absatz 1 lit. d)
des Ubereinkommens (iber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU) die ausschlieBliche
Zustandigkeit fur Klagen auf Nichtigerklarung der erganzenden Schutzzertifikate bereits
dem Einheitlichen Patentgericht zuweist. Andererseits, weil wir der Uberzeugung sind,
dass die mit der Einflhrung von uSPC beabsichtigte Harmonisierung des SPC-Schutzes
in Europa auf der Rechtssprechungsebene am effektivsten durch ein auf das Patentrecht
spezialisierte einheitliche Gericht erfolgen kann, da an diesem Gericht eine besondere
Fachexpertise aufgebaut wird, von der auch die Rechtsprechung zu den uSPC
uneingeschrankt profitieren sollte. Dieses Gericht ist das Europaische Patentgericht.

Der VCl ist jedoch der Uberzeugung, dass eine Harmonisierung nicht nur auf der
Rechtsprechungsebene, sondern auch bereits auf der Ebene des Prifungs- und
Erteilungsverfahrens erfolgen sollte und setzt sich daher fur ein Prifungs- und
Erteilungsverfahren ein, das die grof3tmdglichen Harmonisierungseffekte erzielen kann.
Von Seiten der beteiligten Industriekreise ist diesbezuglich mit dem ,virtual office“-Konzept
ein Vorschlag vorgelegt worden, der sicherstellen soll, dass der vorhandene
Sachverstand, in den derzeit mit der SPC-Erteilung befassten, nationalen Behdrden der
Mitgliedstaaten in das Erteilungsverfahren zum uSPC einflieRen kann. Die
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Verordnungsvorschlage der Europaischen Kommission zum Erteilungsverfahren,
insbesondere zur Zusammensetzung der ,examination panels“ beim EUIPO und der
einheitlichen Erteilung der uSPC, sind diesem Konzept angenahert und sollten aus Sicht
des VCI so weit wie moglich erhalten werden.

Im Hinblick auf diese Erwagungen kommentieren wir die von der ungarischen
Ratsprasidentschaft vorgeschlagenen Optionen, sowie die Vorschlage fur die damit
zusammenhangende Frage der Zustéandigkeitsverteilung der nationalen Amter, wie folgt:

Zu Option 1:

Option 1 sieht eine bindende ,examination opinion* durch das EUIPO und die Erteilung
bzw. die Zurickweisung einer Anmeldung eines uSPC durch die zustandige nationale
Behorde vor. Der Rechtsweg gegen Entscheidungen des ,examination panels® des EUIPO
ist zum EUIPO Board of Appeal sowie den Gemeinschaftsgerichten (EuG und EuGH)
eroffnet.

Im Hinblick auf den Harmonisierungseffekt auf Ebene des Erteilungsverfahrens sehen wir
bei dieser Option das groflite Potential, weil die vorgesehenen ,examination panels” des
EUIPO eine bindende Entscheidung treffen, von denen die nationalen Patentamter in aller
Regel nicht abweichen diirfen. Den zusténdigen nationalen Amtern diirfte indes eine
Abweichungsbefugnis verbleiben, wenn seit dem Erlass der ,examination opinion®
materielle Anderungen bei den Erteilungsvoraussetzungen eingetreten sind.

Zugleich sehen wir auch auf der Rechtsprechungseben in Nichtigkeitssachen den
wlnschenswerten Harmonisierungseffekt durch die vorgesehene Zustandigkeit des
Europaischen Patentgerichts. Nachteilig konnte sich diesbezuglich die vorgesehene
Rechtschutzmdglichkeit gegen Entscheidungen des EUIPO vor den
Gemeinschaftsgerichten auswirken. Die Klarung viele Rechtsfragen, die auch fur den
Bestand des Schutzrechts relevant sind, und daher vor dem Europaischen
Patentgerichtshof zu klaren sind, konnten dort vorweggenommen werden. Diese
Problematik relativiert sich indes, da es in der Hand der Anmelder liegt, Rechtschutz bei
den Gemeinschaftsgerichten zu suchen. Alternativ dazu ist nach der Option 1 - in Falle der
Zuruckweisung der Anmeldung - schlieBlich auch der nationale Beschwerdeweg eroffnet.
Wunschenswert ware es diesbezuglich allerdings, auch diese Beschwerdeverfahren dem
Europaischen Patentgericht zuzuweisen. Im Rahmen der nach den Vorschlage der
Ratsprasidentschaft ohnehin erforderlichen Anpassung des Artikels 2 (h) des
Europaischen Patentgerichtsibereinkommens konnte eine solche Zuweisung der
Beschwerdeverfahren zum Europaischen Patentgerichtshof erfolgen.

Der VCI regt zudem an, zu prufen, ob das in der Option 1 vorgesehene
Rechtsschutzverfahren auf Ebene des EUIPO und der Gemeinschaftsgerichte verschlankt
werden kann, um die Effizienz des Verfahrens zu erhdhen.

Zu Option 2:

Option 2 unterscheidet sich von Option 1 im Wesentlichen durch das Auseinanderfallen
der Zustandigkeit fur die Erteilung eines uSPC und die Zurlickweisung des Antrages nach
dem Erlass einer bindenden ,examination opinion“ durch das EUIPO. Erstere
Entscheidung soll die zustandige nationale Behorde treffen, letztere das EUIPO selbst.
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Nach Auffassung des VCI fuhrt diese Kompetenzverteilung zu einer unnotigen
Verkomplizierung des Verfahrens. Option 2 scheint uns daher weniger geeignet, um das
angestrebte Ziel zu erreichen.

Zu Option 3:

Diese Option scheint im Hinblick auf die Harmonisierungseffekte auf der
Rechtsprechungsebene beim Europaischen Patentgericht das grofite Potential zu
besitzen.

Auch bei dieser Option ware es jedoch winschenswert, die Beschwerdeverfahren bei
Zuruckweisung der Anmeldung durch die nationalen Behérden dem Europaischen
Patentgericht zuzuweisen.

Wir haben indes grol3e Bedenken, dass die angestrebte Harmonisierung durch das
vorgesehene Konsultationsverfahren in den Fallen, in denen die zustandige nationale
Behdrde von der nicht bindenden ,examination opinion“ abweichen will, konterkariert
werden konnte. Es besteht die Gefahr, dass nationale Besonderheiten ein zu hohes
Gewicht bekommen und einer europaischen Harmonisierung des Erteilungsverfahrens
entgegenstehen. Zudem beseht die Gefahr, dass auch die Effizienz des
Erteilungsverfahrens durch den vorgeschlagenen Konsultationsmechanismus geschwacht
wird. Letzteres konnte im schlimmsten Fall zu einer Vereitelung des Schutzrechts fuhren,
etwa in den Fallen, in denen das Grundpatent wahrend des laufenden
Konsultationsprozesses ablauft.

Um diese zu vermeiden, gilt es, im Falle einer Realisierung der Option 3, das
Konsultationsverfahren sowohl inhaltlich wie auch zeitlich so straff wie moglich
auszugestalten.

Aus Sicht des VCI muss in jedem Fall gewahrleistet sein, dass

@® ceine einzelne nationale Behorde die Erteilung des uSPC nicht mittels Votums
verhindern kann. Aus diesem Grund ist ein dem CHMP (Committee for Medicinal
Products for Human Use) angelehntes Verfahren dringend zu vermeiden, da in diesem
Verfahren ein Vetomoglichkeit vorgesehen ist;

@® es zu keinen wesentlichen Verzogerungen des Erteilungsverfahrens durch den
Konsultationsmechanismus kommt, indem ein klares Fristenregime fur die
Durchflhrung etabliert wird,;

@® sichergestellt ist, dass eine Vereitelung der Schutzrechtserteilung wegen Ablauf des
Grundpatents im Konsultationszeitraum ausgeschlossen ist.

Zur Frage der Zustindigkeitsverteilung der nationalen Amter:

Die Ratsprasidentschaft schlagt fur die Bestimmung der Zustandigkeit der nationalen
Behorden im Rahmen der Optionen 1 — 3 zwei mogliche Varianten vor.

Variante 1 sieht das Sitzlandprinzip vor. Danach ist die nationale Behorde des Landes fur
die Erteilung des uSPC zustandig, in der der Anmelder, der in einem EPGU-Vertragsstaat
,ansassig” ist, am Tag der Antragstellung seinen Wohnsitz oder seinen Hauptgeschaftssitz
oder in Ermangelung dessen seinen Geschaftssitz hat. Ist der Antragsteller nicht in einem
EPGU-Vertragsstaat ,ansassig“, wirde die erteilende nationale Behorde nach einem
Rotationssystem bestimmt.
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Variante 2 sieht, unabhangig davon, wo der Anmelder ,ansassig” ist, ein reines
Rotationssystem zwischen den nationalen Patentamtern der EPGU-Vertragsstaaten vor.

Aus Sicht des VCl ist Variante 1 klar vorzugswurdig, da sie dafur sorgt, dass die
Zustandigkeit in aller Regel bei einer Behorde liegt, die bereits Uber eine ausreichende
Erfahrung mit der Erteilung von nationale SPC verfugt, da sie bislang von den in dem
jeweiligen Staat ansassigen nationalen Anmeldern genutzt wird.
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