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PATENTIERTE METHODEN IN UPOV-PRUFUNGSRICHTLINIEN

Vom Verbandsburo erstelltes Dokument

Einleitung

1. Der Technische Ausschul3 prifte auf seiner siebenunddreiffigsten Tagung vom
2. bis4. April 2001 in Genf eine von der Technischen Arbeitsgruppe fir Gemulsearten
aufgeworfene Frage beziglich der Verwendung von Mischproben und patentierten Methoden.
Nach einer kurzen Erorterung vereinbarte der Technische Ausschul, die Frage, ob die auf
patentierten Methoden beruhenden Merkmale von den Prifungsrichtlinien ausgeschlossen
werden sollten, an den Verwaltungs- und Rechtsausschul3 zu Uberweisen (siehe Absdtze 129
bis 132 des Berichtsentwurfs der Tagung, Dokument TC/37/8/ Prov.).

2. De Vewatungs und Rechtsausschuld (nachstehend “der Ausschul3’) entschied auf
seiner dreiundvierzigsten Tagung vom 5. April 2001 in Genf, den Punkt “Patentierte
Methoden in UPQV-Prifungsrichtlinien” auf diese Tagesordnung des Ausschusses zu setzen
(siehe Absétze 6 und 86 des Berichtsentwurfs der Tagung, Dokument CAJ/43/8 Prov.).

3. Dieses Dokument soll  Hintergrundinformationen  vermitteln  und  einen
Empfehlungsvorschlag abgeben, um die Beratungen zwischen den Mitgliedern des
Ausschusses zu erleichtern, damit dem Technischem Ausschuf3 Gber dieses besondere Thema
Beratung erteilt werden kann.
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Erfahrung ausgewahlter zwischenstaatlicher Organisationen

4. In den letzten Jahren wirkte sich die Entwicklung neuer Techniken nachhaltig auf die
Tatigkeit der zwischenstaatlichen Organisationen aus. In diesem neuen Umfeld miissen die
zwischenstaatlichen Organisationen sicherstellen, dald sie bei der Entwicklung ihrer Tatigkeit
die Rechte Dritter beachten.

5. Die zwischenstaatlichen Organisationen, deren Auftrag zum Tell darin besteht,
harmonisierte technische Losungen anzubieten, befassen sich mit der Frage, wie im
Zusammenhang mit der Aufstellung technischer Normen oder Empfehlungen mit den Rechten
des geistigen Eigentums, insbesondere Patenten, umzugehen ist. Fir dieses Dokument fal3te
das Verbandsbiro die diesbeziiglichen Erfahrungen ausgewaéhlter zwischenstaatlicher
Organisationen zusammen. Die Art der technischen Normen oder Empfehlungen kann zwar
von den UPOV-Prifungsrichtlinien abweichen, da diese eine andere Kategorie von
Merkmalen vorsehen, doch verfolgen beide das Ziel, harmonisierte, annehmbare Hilfsmittel
zu erreichen. Behindert die Einbeziehung patentierter Methoden in die technischen Normen
oder in die Prifungsrichtlinien deren Anwendung, kann ihr Wert begrenzt sein.

6. Organisationen, die in jungster Zeit Losungen fur die Politik zum Umgang mit diesem
Problem annahmen, sind die Internationale Fernmeldeunion (ITU), der Weltpostverband
(UPU) und die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO).

7. Die Politik der ITU beziglich der Annahme neuer und Uberarbeiteter 1TU-
Empfehlungen sieht vor, dad3 die ITU sicherstellen mul3, dal3 die Empfehlungen, ihre
Anwendung und Nutzung allen offenstehen. Die ITU entschied sich dafir zu verlangen, dai3
alle Mitgliedstaaten oder Sektormitglieder, die Kenntnis von einem Patent haben, das im
eigenen oder im Besitz anderer steht und das Elemente des ITU-Empfehlungsentwurfs
vollstandig oder teilweise erfal’t, diese Auskinfte offenbaren mussen. Die Patentpolitik des
Normungsausschusses fir Telekommunikation sieht vor, da3 nach der Offenbarung der
Auskinfte mit dem Patentinhaber Verbindung aufgenommen wird, um ihn zu ersuchen, auf
sein Recht zu verzichten oder eine Lizenz nach besonderen Bedingungen auszuhandeln.

8.  Die Politik des UPU ist derjenigen der ITU sehr dhnlich. In dieser Hinsicht sollte jede
Partei, die einen Normungsvorschlag vorlegt, von Anfang an den Ausschuf? fir technische
Normen des UPU Uber jedes bekannte Patent oder jede bekannte Patentanmeldung
unterrichten.

9. Die ICAO beginstigt ebenfalls die frihzeitige Offenbarung etwaiger Patente, die von
der Annahme einer ICAO-Norm beriihrt sind. Der Patentinhaber wird sodann ersucht, eine
schriftliche Erklarung dartiber abzugeben, ob er bereit ist, auf seine Patentrechte zu verzichten
oder fur das Patent eine Lizenz zu erteilen.

UPOV -Priifungsrichtlinien

10. Das System der technischen Prifung nach dem UPOV-Ubereinkommen ist ein
Instrument zur Forderung harmonisierter Verfahren bei den Vertragsparteien und bietet
zugleich ein gewisses Mal3 an Flexibilitét, um besondere Umstande zu berticksichtigen.

11. Die “DUS’-Prifung wird gema’ dem UPOV-Ubereinkommen durchgefiihrt und
aufgrund einheitlicher Grundsdtze entwickelt, die von der UPOV in der “Revidierten
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Allgemeinen Einfihrung zur Prifung der Unterscheidbarkeit, der Homogenitdt und der
Bestandigkeit und zur Ausarbeitung harmonisierter  Sortenbeschreibungen  neuer
Pflanzensorten” (Dokument TG/1/3) empfohlen werden. Gemald diesen fundamentalen
Grundsétzen wurden individuelle Richtlinien fir die Durchfihrung der Prifung der
Unterscheidbarkeit, der Homogenitdt und der Bestdndigkeit (Priafungsrichtlinien), im
allgemeinen fur eine individuelle Art, ausgearbeitet. Die Prifungsrichtlinien werden von den
Technischen Arbeitsgruppen (TWP) aufgestellt und vom Technischen Ausschuld koordiniert.
Die Prufungsrichtlinien sind ein wesentliches Hilfsmittel zur Lenkung und Harmonisierung
der technischen Prifung, jedoch nicht verbindlich.

12.  Zur Auswahl der Merkmale fur die DUS-Prifung und die Aufnahme in bestimmte
Richtlinien sollten die Merkmale gewisse Kriterien erfullen. Damit eine angemessene
Verwendung der Merkmale bel der DUS-Priifung moglich wird, ist es wichtig zu verstehen,
wie Merkmale verwendet werden konnen. In dieser Hinsicht sehen die Merkmalskategorien
nach Funktionen folgende Typen vor: Standardmerkmale der Prifungsrichtlinien, Merkmale
mit Sternchen, Gruppierungsmerkmale und zusétzliche Merkmale.

13. Die verbesserte Harmonisierung der Sortenbeschreibungen bei den Vertragsparteien
wird hauptsachlich durch die Auswahl eines grundlegenden oder wesentlichen Merkmals, das
als Merkma “mit Sternchen” bezeichnet wird, erreicht. Diese Merkmale sollten fur die DUS
Prufung stets gepruft und von allen Vertragsparteien in die Sortenbeschreibung aufgenommen
werden (sofern die Auspragungsstufe eines vorausgehenden Merkmals oder regionae
Umwel tbedingungen dies nicht ausschlief3en).

14. Die Prifungsrichtlinien lassen auch ein gewisses Mal3 an Flexibilitét fur besondere
Umstande zu. Im Laufe der DUS-Prifung ist es moglicherweise nicht immer angebracht, alle
in den individuellen Prifungsrichtlinien aufgelisteten Merkmale zu verwenden. Aul3erdem ist
die Liste der Merkmale nicht erschopfend, und die Prifungsbehtrden konnen weltere
Merkmale verwenden, wenn sie dies fur zweckdienlich oder notwendig halten.

Empfehlung zu patentierten Methoden in UPOV -Prifungsrichtlinien

15. Im Einklang mit der Erfahrung anderer zwischenstaatlicher Organisationen wird
folgendes Vorgehen fir den Umgang mit patentierten Methoden im Zusammenhang mit
Merkmalen, die in die UPOV -Priifungsrichtlinien aufgenommen werden kénnen, empfohlen.

16. Der fuhrende Sachverstandige einer TWP, der einen Vorschlag fur Prifungsrichtlinien
fir eine bestimmte Gattung oder Art vorlegt, wird ersucht, alle Auskiinfte Uber bestehende
Patente oder anhdngige Patentanmeldungen zu offenbaren, die sich auf ein oder mehrere
Merkmale der zur Diskussion stehenden Prifungsrichtlinien beziehen. Die beteiligten
Sachverstdndigen und sonstige Sachverstdndige der TWP unterstiitzen den flhrenden
Sachverstandigen bei dieser Aufgabe. Es wird vorgeschlagen, dal3 die Auskinfte Uber
bekannte Patente folgende Elemente enthalten sollen: Name des Patentinhabers und
Einzelheiten zur Kontaktaufnahme mit diesem, Patenteintragungsnummer und die Lander, in
denen das Patent erteilt wurde (oder gegebenenfalls Patentanmeldungen anhéngig sind).

17. Nach der Offenbarung der Auskinfte Uber bestehende Patente (oder gegebenenfalls
anhangige Patentanmeldungen) koénnen die Sachversténdigen der betreffenden TWP die
Bedeutung eines patentierten Merkmals beurteilen und sodann entscheiden, ob es besser wére,
die Frage zu einem spéteren Zeitpunkt erneut zu behandeln, oder ob es angebracht wére, sich
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mit dem Patentinhaber in Verbindung zu setzen, um eine geeignete Losung zu finden. Die
TWP kann entscheiden, die Beratung des Technischen Ausschusses einzuholen.

18.  Wenn entschieden wird, mit dem Patentinhaber Verbindung aufzunehmen, kénnen sich
drel Situationen ergeben:

a) der Patentinhaber verzichtet auf seine Rechte zugunsten der besonderen
Verwendung der patentierten Methode as Merkma fur die DUS-Prafung und die
Ausarbeitung von Sortenbeschreibungen;

b) der Patentinhaber ist bereit, mit anderen Parteien auf der Grundlage der
Gleichberechtigung und zu angemessenen Bedingungen Lizenzen auszuhandeln;

Cc) der Patentinhaber ist nicht bereit, an den Lésungen unter @) oder b) mitzuwirken.

19. Trifft die erste Situation zu, gibt eine FuRnote im (in den) entsprechenden Merkmal (en)
der Prifungsrichtlinien an: “patentiertes Merkmal; der Patentinhaber verzichtete auf seine
Rechte zum Zwecke der DUS-Priifung und der Ausarbeitung von Sortenbeschreibungen”. Die
Mitglieder der TWP konnen gemd? der Bedeutung des Merkmals entscheiden, ob es
angebracht ist, dieses als Merkmal mit Sternchen auszuwahlen.

20. Trifft die zweite Situation zu, wird empfohlen, das (die) Merkmal(e) nicht als
Merkmal(e) mit Sternchen auszuwahlen, da es (sie) fur die Zuganglichkeit und
Harmonisierung der Merkmale mit Sternchen nicht zweckmd(dig ist (snd). Die Mitglieder der
TWP kodnnen entscheiden, ob Betelligte das patentierte Merkmal als Standardmerkmal fir die
Prufungsrichtlinien in Betracht ziehen sollten. Die Beteiligten konnen entscheiden, im
Hinblick auf Lizenzen auf der Grundlage der Gleichberechtigung und zu angemessenen
Bedingungen Verhandlungen mit dem Patentinhaber aufzunehmen. Diese Verhandlungen
werden den Beteiligten tUberlassen und finden auf3erhalb der UPQV statt. Eine Angabe, dal3
das Merkmal patentiert ist und da der Patentinhaber Lizenzen auf der Grundlage der
Gleichberechtigung und zu angemessenen Bedingungen erteilt, sollte angebracht werden.

21. Trifft die dritte Situation zu, wird empfohlen, dal? das (die) patentierte(n) Merkmal(e)
nicht als Merkmal(e) mit Sternchen in Betracht gezogen wird (werden). Die Sachversténdigen
der betreffenden TWP konnen aufgrund der verfligbaren Auskinfte, beispielsweise der
Erfahrung einer Vertragspartei, die das patentierte Merkma zur Ausarbeitung einer
Sortenbeschreibung verwendete, entscheiden, ob das Merkmal als Standardmerkmal fir die
Profungsrichtlinien in Betracht gezogen werden sollte oder nicht. Eine entsprechende
Anmerkung mit der Angabe, dal? das Merkmal patentiert ist, sollte angebracht werden.

Schluffbemerkung

22. Die vorgeschlagene Empfehlung soll die TWP und den Technischen Ausschul® bei der
Aufstellung neuer Prifungsrichtlinien beraten. Das vorgeschlagene Vorgehen bietet ein
gewisses Mal3 an Flexibilitdt, die es den TWP-Sachversténdigen erméglicht, das
Vorhandensein und die Bedeutung eines patentierten Merkmals zu beurteilen und das beste
Vorgehen zu bestimmen: erneute Behandlung der Frage zu einem spéteren Zeitpunkt oder
Kontaktaufnahme mit dem Patentinhaber zur Ermittlung eines geeigneten Gleichgewichts
zwischen den Rechten des Patentinhabers und dem Zweck der Prifungsrichtlinien.
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23. De Ausschu? wird ersucht, seine
Ansichten zu der vom Verbandsbiro
vorgeschlagenen  Empfehlung in  den
Absétzen 15 bis 21 Uber patentierte Methoden
in UPOV-Prufungsrichtlinien zu auf3ern.

[Ende des Dokuments|



