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Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer vom 10. Oktober 2023
Verbundene Verfahren G 1/22 und G 2/22

(Ubersetzung)
Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender:

C. Josefsson

Mitglieder:

F. Blumer

|. Beckedorf

G. Ambrasaité-Balyniené
R. van Peursem

A. Ritzka

P. Gryczka

Beschwerdefiihrer in den Fallen T 1513/17 und T 2719/19:
Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Vorlageentscheidung:

Zwischenentscheidung im gemeinsamen Verfahren T 1513/17 und T 2719/19 der
Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 des Europaischen Patentamts vom 28. Januar
2022

Stichwort:

Zustandigkeit des Europaischen Patentamts fur die Feststellung der Berechtigung eines
Beteiligten zur Inanspruchnahme einer Prioritat nach Artikel 87 (1) EPU (Prioritats-
berechtigung)

Relevante Rechtsnormen:

Art. 54, 60, 61, 72, 76, 87, 88, 89, 112 (1) a), 118, 139 (2) EPU
R. 14, 52, 53 EPU

Internationale Ubereinkommen:

Art. 4, 19 Pariser Verbandsubereinkunft
Art. 11 (3) PCT

Recht der Vertragsstaaten:

Deutschland
§ 41 Patentgesetz

Niederlande
Artikel 9 Patentgesetz

Schlagwort:

"Zulassigkeit der Vorlage" — bejaht
"Neuformulierung der Vorlagefragen" — bejaht
"Zustandigkeit des EPA fur die Feststellung der Prioritatsberechtigung" — bejaht

Angefiihrte Urteile nationaler Gerichte:
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Deutschland

Bundesgerichtshof
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X ZR 49/12 — Fahrzeugscheibe
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Cour de cassation
TGI Valence vom 16. Februar 1962, Ann. 1963, 313

Niederlande
Gerechtshof Den Haag
Biogen/Genentech v. Celltrion, 30. Juli 2019

Vereinigtes Kbnigreich

England and Wales High Court, Patents Court
Edwards v. Cook [2009] EWHC 1304 (Pat)
Accord v. RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)
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Leitsatze:

|. Das Europaische Patentamt ist zustandig fur die Feststellung, ob ein Beteiligter
berechtigt ist, nach Artikel 87 (1) EPU eine Prioritat in Anspruch zu nehmen.

Es gibt eine widerlegbare Vermutung nach dem autonomen Recht des EPU, dass ein
Anmelder, der eine Prioritat unter Beachtung des Artikels 88 (1) EPU und der
entsprechenden Regeln der Ausfuhrungsordnung beansprucht, zur Inanspruchnahme der
Prioritat berechtigt ist.

Il. Die widerlegbare Vermutung gilt auch in Fallen, in denen die europaische
Patentanmeldung auf einer PCT-Anmeldung beruht und/oder der bzw. die
Prioritatsanmelder und der bzw. die Nachanmelder nicht identisch sind.

In einem Fall, in dem eine PCT-Anmeldung von den Beteiligten A und B gemeinsam
eingereicht wird, wobei i) der Beteiligte A fur einen oder mehrere Bestimmungsstaaten und
der Beteiligte B fUr einen oder mehrere andere Bestimmungsstaaten benannt wird und ii)
die Prioritat einer friheren Patentanmeldung beansprucht wird, in der nur der Beteiligte A
als Anmelder genannt ist, impliziert die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung —
falls keine erheblichen tatsachlichen Anhaltspunkte dagegen sprechen — eine Abrede
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zwischen den Beteiligten A und B, welche den Beteiligten B zur Inanspruchnahme der
Prioritat berechtigt.

SACHVERHALT UND ANTRAGE

Vorlagefragen

Patent und Einspruchsverfahren in der Beschwerdesache T 1513/17
Patentanmeldung und Prufungsverfahren in der Beschwerdesache T 2719/19
Beschwerdeverfahren und Vorlageentscheidung

Verfahren vor der GroRen Beschwerdekammer

Zusammenfassung der Standpunkte der Interessenvertreter
ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

EPU-Vorschriften zur Prioritat

Auslegung und Umfang der Vorlagefragen

Frage |
Frage Il

Zulassigkeit der Vorlage

Zulassigkeitsvoraussetzungen
Frage | — Zustandigkeit des EPA
Frage Il — Wirksamkeit der Prioritat im konkreten Fall

Das "Prioritatsrecht" und seine Zuerkennung nach Artikel 87 EPU
Zweck des Prioritatsrechts

EPA-Rechtsprechung zu Artikel 87 EPU

Zustandigkeit des EPA

Anwendung des nationalen Rechts bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach
Artikel 87 (1) EPU

Autonomrechtliche Erwagungen bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach
Artikel 87 (1) EPU

Nationale Rechtsprechung zu Artikel 87 EPU
Ubertragung verschiedener Rechte an den Nachanmelder, der die Prioritat beansprucht

Zustandigkeit und anwendbares Recht fiir die Ubertragung der vom Nachanmelder
geltend gemachten Rechte

Recht auf die Nachanmeldung
Recht auf Inanspruchnahme des Prioritatstags fur die Nachanmeldung

National- und autonomrechtliche Erwagungen bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge
nach Artikel 87 (1) EPU
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Nach nationalem Recht/von nationalen Gerichten beurteilte Prioritatsberechtigung und
Rechtsnachfolge durch Vertrag

Konsequenzen fiir die autonome Beurteilung der Ubertragung von Prioritatsrechten
Widerlegbare Vermutung der Prioritatsberechtigung

Im Vorlageverfahren konkret zu Frage | vorgebrachte Argumente
Rechtssicherheit und einheitliche Rechtslage in den benannten Vertragsstaaten
Interesse Dritter, die Prioritatsberechtigung anzufechten

Prioritatsberechtigung bei PCT-Anmeldungen

Der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz

Das Konzept einer impliziten Abrede

Schlussfolgerungen fur die Vorlagefragen

Frage 1 — Zustandigkeit des EPA fur die Feststellung der Prioritatsberechtigung
Frage 2 — Prioritatsberechtigung in der in Frage Il betrachteten Situation
ENTSCHEIDUNGSFORMEL

SACHVERHALT UND ANTRAGE
Vorlagefragen

1. Mit ihrer Zwischenentscheidung vom 28. Januar 2022 im gemeinsamen Verfahren

T 1513/17 und T 2719/19 (nachstehend "Vorlageentscheidung"; ABI. EPA 2022, A92)
befasste die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 (nachstehend "vorlegende Kammer")
auf der Grundlage von Artikel 112 (1) a) EPU die GroRe Beschwerdekammer
(nachstehend "GrofRe Kammer") mit folgenden Rechtsfragen (nachstehend "Vorlage-
fragen"):

I. Verleiht das EPU dem EPA die Zusténdigkeit fiir die Feststellung, ob ein Beteiligter
wirksam beansprucht, ein Rechtsnachfolger geméal3 Artikel 87 (1) b) EPU zu sein?

Il. Falls die Frage | bejaht wird:

Kann sich ein Beteiligter B wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte
Prioritédtsrecht berufen, um Prioritatsrechte nach Artikel 87 (1) EPU in Anspruch zu
nehmen,

wenn

(1) in einer PCT-Anmeldung der Beteiligte A als Anmelder nur fiir die Vereinigten Staaten
und der Beteiligte B als Anmelder fiir andere Bestimmungsstaaten genannt ist, die den
regionalen européischen Patentschutz einschlieSen, und

(2) die PCT-Anmeldung die Prioritét einer friiheren Patentanmeldung beansprucht, in der
der Beteiligte A als Anmelder genannt ist, und

(3) die in der PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritét Artikel 4 der Pariser
Verbandsiibereinkunft entspricht?
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Patent und Einspruchsverfahren in der Beschwerdesache T 1513/17

2. Die europaische Patentanmeldung Nr. 05 779 924.9, veréffentlicht als internationale
Anmeldung WO 2005/110481 mit dem Anmeldetag 16. Mai 2005 (nachstehend "PCT-
Anmeldung"), beansprucht die Prioritat der am 14. Mai 2004 eingereichten
US-amerikanischen vorlaufigen Patentanmeldung Nr. 60/571,444 (nachstehend
"Prioritatsanmeldung"). Die Prioritatsanmeldung wurde im Namen der Erfinder

R. P. Rother, H. Wang und Z. Zhong eingereicht. In der PCT-Anmeldung sind die drei
Erfinder nur fur die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) als Erfinder und Anmelder
genannt. Fur alle Bestimmungsstaaten auf3er den USA sind Alexion Pharmaceuticals, Inc.
und die University of Western Ontario als Anmelderinnen genannt. Auf der Grundlage der
Anmeldung Nr. 05 779 924.9 wurde am 19. November 2014 das europaische Patent

Nr. 1 755 674 (nachstehend "Streitpatent") erteilt. Da die University of Western Ontario ihr
Recht auf die Patentanmeldung im Jahr 2007 an Alexion Pharmaceuticals, Inc. Ubertragen
hatte, sind im Streitpatent Letztere als alleinige Patentinhaberin (nachstehend
"Patentinhaberin”, spater "Beschwerdefuhrerin") und R. P. Rother, H. Wang und Z. Zhong
als Erfinder genannt.

3. Das Streitpatent wurde im Einspruchsverfahren widerrufen, das von der Novartis AG
(nachstehend "Einsprechende 1", spater "Beschwerdegegnerin |") sowie der F. Hoffmann-
La Roche AG zusammen mit Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (nachstehend zusammen
"Einsprechende 2", spater "Beschwerdegegnerin II") geflihrt wurde. Als Einspruchsgrund
wurde unter anderem mangelnde Neuheit gegenuber der Offenbarung in den Dokumenten
D10, D20 und D21 angeflhrt, die alle nach dem Anmeldetag der Prioritdtsanmeldung,
aber vor dem Anmeldetag des Streitpatents veroffentlicht worden waren. Die Wirksamkeit
des Prioritdtsanspruchs wurde angefochten, unter anderem weil die Anmelderinnen
Alexion Pharmaceuticals, Inc. und University of Western Ontario angeblich nicht die
Anmelderinnen oder Rechtsnachfolgerinnen der Anmelder der Prioritatsanmeldung seien.

4. Das Prioritatsrecht wurde fur unwirksam befunden, weil auf die Patentinhaberin nur das
Prioritatsrecht eines der drei Erfinder Ubertragen worden sei. Die Prioritatsrechte der
anderen beiden Erfinder seien nicht vor der Einreichung der PCT-Anmeldung auf die
Beschwerdefuhrerin oder die University of Western Ontario Ubertragen worden. Die
Einspruchsabteilung stellte unter anderem fest, dass aufgrund des unwirksamen
Prioritatsrechts Anspruch 1 des Hauptantrags nicht neu gegentiber D20 und D21 sei.

Patentanmeldung und Priifungsverfahren in der Beschwerdesache T 2719/19

5. Die europaische Patentanmeldung Nr. 16 160 321.2 (nachstehend "Streitanmeldung")
wurde als Teilanmeldung einer friheren Teilanmeldung eingereicht, die aus der
Anmeldung EP 05 779 924.9 (dem Streitpatent zugrunde liegende Anmeldung)
hervorgegangen ist. Die Streitanmeldung, die auf derselben PCT-Anmeldung beruht wie
das Streitpatent, nimmt ebenfalls die Prioritat der vorlaufigen US-Anmeldung

Nr. 60/571,444 in Anspruch, d. h. der "Prioritatsanmeldung" aus der Beschwerdesache
T 1513/17.

6. Im Prufungsverfahren stellten sich dieselben Fragen in Bezug auf den
Prioritatsanspruch wie im Einspruchsverfahren zum Streitpatent (s. oben Nrn. 3 und 4).
Dem Gegenstand der Streitanmeldung wurden dieselben Dokumente D20 und D21
entgegengehalten wie bereits im Einspruchsverfahren zum Streitpatent. Die Prioritat
wurde aus denselben Griinden wie in dem der Beschwerde T 1513/17 zugrunde liegenden
Einspruchsverfahren fur unwirksam befunden. Die Streitanmeldung wurde schlie3lich
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zuruckgewiesen, weil die Zwischenveroffentlichungen D20 und D21 als
neuheitsschadliche Vorveroéffentlichungen betrachtet wurden.
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Beschwerdeverfahren und Vorlageentscheidung

7. Alexion Pharmaceuticals, Inc. legte sowohl als Anmelderin der zurlickgewiesenen
Streitanmeldung als auch als Inhaberin des widerrufenen Streitpatents Beschwerde ein
(Ex-parte-Beschwerde T 2719/19 und Inter-partes-Beschwerde T 1513/17); beide
Verfahren wurden derselben Beschwerdekammer zugeteilt. In beiden Fallen machte die
Beschwerdefuhrerin geltend, dass das aus der Prioritdtsanmeldung abgeleitete
Prioritatsrecht wirksam sei und die Dokumente D20 und D21 somit nicht zum Stand der
Technik gehorten.

8. Die Kammer lud fur beide Falle zu einer mundlichen Verhandlung am 8. Dezember
2021. In der Verhandlung entschied sie, beide Verfahren nach Artikel 10 (2) VOBK in
einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln. Sowohl die Beschwerdeflhrerin (in beiden
Verfahren) als auch die Beschwerdegegnerin Il in T 1513/17 beantragten unter anderem,
die Grolse Kammer mit Rechtsfragen zur Wirksamkeit von Prioritatsrechten zu befassen.
Am Ende der mundlichen Verhandlung verkiindete die Vorsitzende, dass die Kammer eine
Befassung der GroRen Kammer mit Rechtsfragen zur Prioritatsberechtigung ernsthaft in
Betracht ziehe.

9. Die Vorlageentscheidung erging am 28. Januar 2022 als gemeinsame Entscheidung in
den Rechtssachen T 1513/17 und T 2719/19. Beide Beschwerden wurden flr zulassig
befunden. Einem Antrag der Beschwerdefiihrerin auf Berichtigung nach Regel 139 EPU
der Anmeldernennung im Formblatt PCT/RO/101 fir alle Bestimmungsstaaten aul3er den
USA - die das Problem der Prioritatsberechtigung geldst hatte — wurde nicht stattgegeben
(Nrn. 4 bis 9 der Entscheidungsgrunde).

10. Die Vorlageentscheidung behandelt anschliefiend den Aspekt, der fur die endgultige
Entscheidung der Kammer in beiden Fallen ausschlaggebend war, namlich die
Prioritatsberechtigung nach dem "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz. Laut
Vorlageentscheidung geht es beim "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz im einfachsten Fall
um eine Situation, in der der Beteiligte A der Anmelder der Prioritatsanmeldung ist und die
Beteiligten A und B die Anmelder der spateren Anmeldung sind, fur die die Prioritat in
Anspruch genommen wird. Der Beteiligte B kommt nun in den Genuss der Prioritat, die
seinem Mitanmelder A zusteht; eine gesonderte Ubertragung des Prioritatsrechts an den
Beteiligten B ist gemal} diesem — in der Vorlageentscheidung fur unstrittig befundenen —
Ansatz nicht erforderlich (Nrn. 15 und 16 der Entscheidungsgriinde, unter Bezugnahme
auf T 1933/12).

11. Die Beschwerdefuhrerin macht geltend, dass der "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz
nicht nur fur europaische Patentanmeldungen mit mehreren Anmeldern gelten sollte,
sondern auch fur PCT-Anmeldungen mit verschiedenen Anmeldern flr verschiedene
Bestimmungsstaaten. Dieser Ansatz wird in der Vorlageentscheidung als "Gemeinsame
Anmelder nach dem PCT"-Ansatz bezeichnet (Nr. 17 der Entscheidungsgrinde). Danach
konnen im Fall einer PCT-Anmeldung, in der die Beteiligten A und B als Anmelder fur
verschiedene Bestimmungsstaaten genannt sind, beide Anmelder die Prioritat der nur von
einem der Anmelder eingereichten Prioritatsanmeldung in Anspruch nehmen, ohne dass
eine Ubertragung von Prioritatsrechten vom Beteiligten A an den Beteiligten B erforderlich
ware.

12. In der Vorlageentscheidung wurde festgehalten, dass der "Gemeinsame Anmelder
nach dem PCT"-Ansatz ein umstrittenes Konzept sei. Wie von allen am Vorlageverfahren
Beteiligten beantragt, wurde entschieden, die Grol3e Kammer mit "einer Rechtsfrage zum



Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2024, A50

"Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz zu befassen" (Vorlagefrage 1) (Nr. 19 der
Entscheidungsgrinde).

13. Die Beteiligten vertraten ferner die Auffassung, dass der Grof3en Kammer auch eine
Frage zur Zustandigkeit des EPA fur die Feststellung der Prioritatsberechtigung vorgelegt
werden sollte. Die vorlegende Kammer stellte fest, dass die Zustandigkeit des EPA, Uber
die Prioritatsberechtigung zu entscheiden, in T 844/18 ausflhrlich behandelt und gestutzt
worden sei; die Gegenposition sei nicht ausdrucklich in Beschwerdeentscheidungen zu
finden, sondern lediglich in bestimmten Mitteilungen der Kammern in Fallen, die ohne eine
Klarung der Frage der Prioritatsberechtigung abgeschlossen wurden. Da sich diese Frage
nach Auffassung der vorlegenden Kammer in anderen Fallen erneut stellen werde, nutzte
sie die Gelegenheit, um endgultige Klarung der "Zustandigkeitsfrage" zu ersuchen (Nr. 26
der Entscheidungsgriinde, Vorlagefrage ).

Verfahren vor der GroBRen Beschwerdekammer

14. Am 21. Marz 2022 beschloss die Grolke Kammer, die ihr mit T 1513/17 (G 1/22) und
T 2719/19 (G 2/22) vorgelegten Rechtsfragen nach Artikel 8 der Verfahrensordnung der
Grolien Beschwerdekammer (VOGBK) in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

15. Mit einer im Marz 2022 veroffentlichten Mitteilung zu den Verfahren G 1/22 und G 2/22
(ABI. EPA 2022, A36) gab die Grolte Kammer Dritten Gelegenheit, bis 29. Juli 2022
schriftliche Stellungnahmen gemaf Artikel 10 VOGBK einzureichen. Daraufhin gingen 13
Amicus-curiae-Schriftsatze ein, die auf der Website der GroRen Kammer
(epo.org/de/case-law-appeals/organisation/eba) veroffentlicht wurden:

(1) Maiwald

(2) Vossius & Partner

(3) Nokia Technologies Oy (vertreten durch Cohausz & Florack)
(4) George W. Schlich

(5) Boehringer Ingelheim

(6) The Broad Institute, Inc. (vertreten durch Bird & Bird/Brinkhof)
(7) Peter de Lange

(8) IP Federation

(9) Grund IP Group

(10) efpia — Europaische Foderation der Verbande der pharmazeutischen Industrie
(11) ipo — Intellectual Property Owners Association

(12) Konig Szynka Tilmann von Renesse

(13) CIPA — Chartered Institute of Patent Attorneys

16. Die Verfasser der Amicus-curiae-Schriftsatze lassen sich folgenden Kategorien
zuordnen:

i) unabhangige Mitglieder der Patentvertreterschaft (hauptsachlich Patentanwalte) und
einschlagige Verbande;

i) Unternehmen, die regelmaRig als Anmelder/Patentinhaber und/oder Einsprechende an
Verfahren beteiligt sind.
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17. Vielen Amicus-curiae-Schriftsatzen waren Unterlagen beigefugt, die zuvor in
verschiedenen Beschwerdeverfahren eingereicht worden waren, in denen die Ubertragung
von Prioritatsrechten eine Rolle spielte (insbesondere Gutachten).

18. Nach Ablauf der Frist fUr die Einreichung von Amicus-curiae-Schriftsatzen reichte
Professor Joseph Straus am 22. August 2022 ein die Vorlage betreffendes Schreiben ein.
Weitere Stellungnahmen wurden mit Schreiben vom 13. Oktober 2022 von der FICPI und
mit einem erganzenden Amicus-curiae-Schriftsatz vom 27. Januar 2023 von Herrn Peter
de Lange vorgelegt.

19. In Vorbereitung auf die mundliche Verhandlung erliel} die Grole Kammer am 21. Marz
2023 eine Mitteilung. Auf der Grundlage der Eingaben im Vorlageverfahren wurden einige
Fragen formuliert, die sich nach Ansicht der Gro3en Kammer bei der Behandlung der
Vorlagefragen als hilfreich erweisen kdnnten. Alle Beteiligten sowie der Prasident des EPA
antworteten auf die Mitteilung der GroRen Kammer am oder vor dem 5. Mai 2023.

20. In der mundlichen Verhandlung vor der Grol3en Kammer am 26. Mai 2023 ergriffen
Vertreterinnen und Vertreter aller Beteiligten und des EPA-Prasidenten das Wort.
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Zusammenfassung der Standpunkte der Interessenvertreter

21. Die Beteiligten des Vorlageverfahrens, der Prasident des EPA sowie die meisten Amici
curiae vertraten die Auffassung, dass die Vorlage zulassig sein sollte. Einige Amicus-
curiae-Schriftsatze (Vossius & Partner, G. W. Schlich, Grund IP Group) stellten die
Zulassigkeit von Frage | infrage, vor allem weil sie angesichts der ihrer Auffassung nach
konsistenten Ubereinstimmenden Rechtsprechung keine Notwendigkeit zur Sicherung
einer einheitlichen Rechtsanwendung sahen. Nachdem die Grol3e Kammer in ihrer
Mitteilung vom 21. Marz 2023 die vorlaufige Auffassung geaulRert hatte, dass die Vorlage
zulassig sei, wollten weder die Beteiligten noch der Prasident des EPA die Frage der
Zulassigkeit in der mundlichen Verhandlung behandeln.

22. In Bezug auf die Begrundetheit von Frage | waren die Meinungen geteilt. Wahrend die
Beschwerdefuhrerin, die Beschwerdegegnerin 1l und der Prasident des EPA sich flr eine
Bejahung der Frage aussprachen, vertrat die Beschwerdegegnerin | — obgleich in
derselben Verfahrenslage wie die Beschwerdegegnerin Il — klar die Auffassung, dass das
EPU nicht die Zustandigkeit fiir die Feststellung verleihe, ob ein Beteiligter wirksam
beansprucht, ein Rechtsnachfolger gemaR Artikel 87 (1) EPU zu sein. Bei den Amicus-
curiae-Beitragen befurwortete etwa die Halfte eine Bejahung, die andere Halfte eine
Verneinung.

23. Die Interessenvertreter, die die Zustandigkeit des EPA bejahten, argumentierten
vorwiegend i) auf der Grundlage von Rechtssicherheit und -einheitlichkeit in allen
Vertragsstaaten sowie, ii) dass die Prioritatsberechtigung ein Patentierbarkeitserfordernis
betreffe und das EPU hier keine Ausnahme von der Zustandigkeit vorsehe. Als
Gegenargument wurde in erster Linie vorgebracht, dass das EPU keine Kollisionsregeln
zur Ermittlung des auf die Rechtsnachfolge anzuwendenden nationalen Rechts enthalte.
AuRerdem wurde unter anderem geltend gemacht, dass kein 6ffentliches Interesse oder
Interesse Dritter an der Feststellung einer Rechtsnachfolge bestehe, die zu keinem
Zeitpunkt von den Beteiligten selbst angefochten worden sei, und dass die Feststellung
der Prioritatsberechtigung eine Beurteilung des Rechts auf das Patent bzw. eine analoge
Beurteilung sei, die nach Artikel 60 (3) EPU unzul&ssig sei.

24. Fast alle Interessenvertreter, die eine Beantwortung der Frage Il durch die GrolRe
Kammer forderten, sprachen sich fur eine Bejahung aus. Sie argumentierten vor allem mit
dem Zweck des Prioritatssystems, namlich der Beglinstigung des internationalen
Patentschutzes. Vor diesem Hintergrund fanden der "Gemeinsame Anmelder nach dem
PCT"-Ansatz, aber auch andere Argumentationsansatze wie das Konzept der "impliziten
Ubertragung" von Prioritatsrechten breite Unterstiitzung. Eine wohlwollende Bewertung
des Prioritatsrechts des Anmelders wurde starker hervorgehoben als spezifische
rechtliche Erwagungen. So schrieb die CIPA in ihrem Amicus-curiae-Schriftsatz (Nr. 2.19),
sie sei "der Ansicht, dass ein grol3zlgiger Ansatz des EPA bei der Prifung der Prioritats-
berechtigung fir Anmelder und Inhaber von Vorteil ware".

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE
EPU-Vorschriften zur Prioritat

25. Die Artikel 87 bis 89 EPU bilden im dritten Teil des EPU das Kapitel 1l "Prioritat". Sie
stellen eine vollstandige und eigenstandige Regelung des Rechts dar, das bei der
Beanspruchung von Prioritaten fur europaische Patentanmeldungen anzuwenden ist

(G 1/15, ABI. EPA 2017, A82, Nr. 5.2.3 der Entscheidungsgriinde; J 15/80, ABI. EPA
1981, 213, Leitsatz |). Da das EPU laut seiner Praambel ein Sonderabkommen im Sinne
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des Artikels 19 der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums (nachstehend "Pariser Verbandsiibereinkunft") darstellt, sollen die EPU-
Vorschriften zur Prioritat den in der Pariser Verbandsubereinkunft festgelegten
Prioritatsgrundsatzen nicht entgegenstehen (s. G 3/93, ABI. EPA 1995, 18, Nr. 4 der
Entscheidungsgrinde; G 2/98, ABI. EPA 2001, 413, Nr. 3 der Entscheidungsgrunde).

26. Artikel 87 sowie Artikel 88 (2), (3) und (4) EPU betreffen die materiellrechtlichen
Voraussetzungen, unter denen Prioritatsrechte aus einer fruiheren Anmeldung abgeleitet
werden kénnen. Artikel 88 (1) EPU betrifft die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen, die
ein Anmelder erfullen muss, der die Prioritat einer friheren Anmeldung in Anspruch
nehmen will, namlich die Einreichung einer Prioritatserklarung und weiterer Unterlagen
beim EPA. Diese Verfahrenserfordernisse sind in der Ausfuhrungsordnung genauer
geregelt (Regeln 52 bis 54 EPU). Artikel 89 EPU beschreibt die Wirkung des
Prioritatsrechts, namlich dass fur die Zwecke der Abgrenzung vom Stand der Technik
nach Artikel 54 (2) und (3) EPU der Prioritatstag als Anmeldetag der européischen Patent-
anmeldung gilt. Mit anderen Worten erlaubt das Prioritatsrecht, bei der Beurteilung der
Patentierbarkeit alles aufl3er Acht zu lassen, was zwischen dem Perioritatstag und dem
Anmeldetag Stand der Technik geworden ist (haufig "Zwischenliteratur" genannt).

27. Artikel 87 (1) EPU lautet: "Jedermann, der in einem oder mit Wirkung fir a) einen
Vertragsstaat der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
oder b) ein Mitglied der Welthandelsorganisation eine Anmeldung fir ein Patent, ein
Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat vorschriftsmaRig eingereicht hat, oder sein
Rechtsnachfolger geniel3t fur die Anmeldung derselben Erfindung zum europaischen
Patent wahrend einer Frist von zwolf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten
Anmeldung ein Prioritatsrecht" (Hervorhebung durch die GroRe Kammer).

Artikel 87 (1) EPU wurde im Rahmen des EPU 2000 unter anderem dahingehend
geandert, dass die Bezugnahme auf Anmeldungen in Mitgliedstaaten der Welthandels-
organisation aufgenommen wurde, um die Bestimmung an das TRIPS-Ubereinkommen
anzugleichen (Artikel 87 (1) b) EPU; s. Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2007, 101).

28. Das Kriterium "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPU (haufig als "materielle
Prioritat" oder "materielle Gultigkeit des Prioritatsanspruchs" bezeichnet) wird regelmafig
in Prafungs- und Einspruchsverfahren herangezogen und war Gegenstand zweier
Vorlagen an die Grolse Kammer, namlich G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) und G 1/15

(ABI. EPA 2017, A82). Die gegenwartige Vorlage betrifft die Frage, ob die Anmelderin der
spateren Anmeldung berechtigt ist, die Prioritat der friheren Anmeldung in Anspruch zu
nehmen, insbesondere als Rechtsnachfolgerin der Anmelderin der Prioritatsanmeldung
(haufig als "formale Prioritat" bzw. "formale Gultigkeit des Prioritatsanspruchs" bezeichnet;
zur Terminologie s. z. B. die AuRerungen des Prasidenten des EPA vom 8. Juli 2022,
Fulnote 1).

29. Ebenso wie in der Vorlageentscheidung und der bestehenden Rechtsprechung (z. B.
T 844/18) wird die Anmeldung, deren Prioritat in Anspruch genommen wird ("erste
Anmeldung" in Artikel 87 (1) EPU, "frihere Anmeldung" in Artikel 88 (1) EPU), als
"Prioritatsanmeldung" bezeichnet. Eine Anmeldung, die die Prioritat einer
Prioritatsanmeldung beansprucht, wird als "Nachanmeldung" bezeichnet. Die jeweiligen
Anmelder werden entsprechend "Nachanmelder" und "Prioritdtsanmelder" genannt.

30. Artikel 4 A. (1) Pariser Verbandsubereinkunft lautet: "Wer in einem der Verbandslander
die Anmeldung fur ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster
oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsmafig hinterlegt hat, oder sein
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Rechtsnachfolger geniel3t fur die Hinterlegung in den anderen Landern wahrend der unten
bestimmten Fristen ein Prioritatsrecht" (Hervorhebung durch die GroRe Kammer). Die
Ausdehnung der Prioritatsberechtigung auf den Rechtsnachfolger (s. die letzte
Unterstreichung in vorstehendem Zitat) wurde 1911 auf der Washingtoner Konferenz
aufgenommen (Bodenhausen, Paris Convention for the Protection of Industrial Property,
Genf 1968, S. 37). Die Definition der Beteiligten, die berechtigt sind, die Prioritat einer
friheren Anmeldung in Anspruch zu nehmen, in Artikel 4 A. (1) der Pariser
Verbandsubereinkunft ("Wer [...] die Anmeldung [...] vorschriftsmaRig hinterlegt hat, oder
sein Rechtsnachfolger ...") und in Artikel 87 (1) EPU ("Jedermann, der [...] eine
Anmeldung [...] vorschriftsmaRig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger ...") ist
inhaltlich identisch.

Auslegung und Umfang der Vorlagefragen
Frage |

31. Die Frage | ("Verleiht das EPU dem EPA die Zusténdigkeit fiir die Feststellung, ob ein
Beteiligter wirksam beansprucht, ein Rechtsnachfolger gemaR Artikel 87 (1) b) EPU zu
sein?") nimmt nur auf Artikel 87 (1) b) EPU Bezug, der sich auf Prioritdtsanmeldungen in
einem oder fiir ein Mitglied der Welthandelsorganisation bezieht. Artikel 87 (1) a) EPU
bezieht sich auf Prioritdtsanmeldungen in oder fur Vertragsstaaten der Pariser
Verbandstiibereinkunft. Der Begriff "Rechtsnachfolger" in Artikel 87 (1) EPU bezieht sich
auf die beiden in Artikel 87 (1) a) und b) EPU genannten Staatengruppen. Diese Gruppen
uberschneiden sich weitgehend, und die Rechtsfragen sind fur beide Gruppen gleich.
Zudem wird in Frage Il auf die Inanspruchnahme von Prioritatsrechten "nach Artikel 87 (1)
EPU" Bezug genommen. Daher wird davon ausgegangen, dass die Bezugnahme auf
Buchstabe b von Artikel 87 (1) EPU in Frage | unerheblich ist.

32. In Bezug auf die Zustandigkeit des EPA ist der Wortlaut von Frage | klar und bezieht
sich auf die Zustandigkeit des EPA (d. h. der Prifungs- und der Einspruchsabteilungen
sowie der Beschwerdekammern) festzustellen, ob der Beteiligte, der die Nachanmeldung
einreicht, zur Inanspruchnahme der Prioritat berechtigt ist.

33. Unsicherheit hinsichtlich der Prioritatsberechtigung nach Artikel 87 (1) EPU kann auch
dann bestehen, wenn nicht die Rechtsnachfolge, sondern die Identitat der Person strittig
ist, die die Prioritatsanmeldung eingereicht hat. In T 844/18 befand die Kammer in Bezug
auf eine Situation, in der vier Erfinder Anmelder der Prioritatsanmeldung waren und nur
drei von ihnen die europaische Nachanmeldung einreichten und die Prioritat
beanspruchten, dass die Rechtsnachfolge in diesem Fall au3er Frage stand (s. Nr. 21 der
Entscheidungsgriinde). In dieser Entscheidung wird die Zustandigkeit fir die Uberpriifung
thematisiert, "wer Anspruch auf das Prioritatsrecht hat" (Nrn. 9 und 23 der Entscheidungs-
grunde). Die Erorterung der Zustandigkeit des EPA in T 844/18 umfasst in der Folge die
Feststellung sowohl des Anmelders der Prioritatsanmeldung als auch seines
Rechtsnachfolgers. Ahnlich wie bei T 844/18 ist ein Fall denkbar, in dem eine aus
mehreren naturlichen Personen oder Einheiten bestehende juristische Person (z. B. eine
Personengesellschaft) Anmelderin einer Prioritatsanmeldung ist und dieselbe juristische
Person in geanderter Zusammensetzung oder Mitgliedschaft die Prioritat dieser
Anmeldung beansprucht. In solchen Fallen kann eine Unterscheidung zwischen der
Feststellung der personlichen Identitat der beiden Anmelderinnen und der Feststellung der
Rechtsnachfolge schwierig sein.
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34. Um alle Situationen abzudecken, in denen die Prioritatsberechtigung eines Anmelders
in Verfahren vor dem EPA relevant ist, wird die Frage | wie folgt umformuliert: "Ist das EPA
zusténdig fiir die Feststellung, ob ein Beteiligter berechtigt ist, nach Artikel 87 (1) EPU eine
Prioritéat in Anspruch zu nehmen?" Wie in der Mitteilung der Grof3en Kammer vom

21. Marz 2023 ausgefuhrt, bezieht sich die Frage | auf die Zustandigkeit des EPA, die
Berechtigung zur Inanspruchnahme der Prioritat fur die Nachanmeldung festzustellen, und
umfasst alle Falle, in denen der Anmelder, der Prioritat fur seine Nachanmeldung
beansprucht, nicht eindeutig identisch mit dem Anmelder der Prioritatsanmeldung ist.

35. In den Diskussionen zur Prioritatsberechtigung wird seit Langem darauf hingewiesen,
dass sich die Frage der Berechtigung nicht nur fur Patente und Patentanmeldungen im
Rahmen von Prufungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA stellt. Sie stellt sich auch in
Bezug auf den Stand der Technik, und zwar konkret in Bezug auf Patentdokumente des
Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPU, fiir die ein Prioritatstag vor dem wirksamen
Datum der betreffenden europaischen Patentanmeldung bzw. des betreffenden
europaischen Patents geltend gemacht wird (s. z. B. T 493/06, Nrn. 1 bis 11 der
Entscheidungsgrinde; T 382/07, Nr. 9 der Entscheidungsgriinde). Frage | deckt beide
Falle ab; der Einwand, dass ein Anmelder nicht berechtigt war, die Prioritat in Anspruch zu
nehmen, kann ebenso von einem Einsprechenden (wenn die Prioritatsfrage das ange-
fochtene Patent betrifft) wie von einem Patentinhaber (wenn die Prioritatsfrage ein
Dokument des Stands der Technik betrifft) erhoben werden.

Frage ll

36. Die Frage Il betrifft Verfahren vor jeder Instanz oder Abteilung des EPA, in denen die
in Frage Il beschriebene Situation eintritt. Laut Vorlageentscheidung muss die Frage nur
beantwortet werden, "[f]alls die Frage | bejaht wird".

37. Die Frage betrifft eine besondere Situation, in der ein Beteiligter (in der Regel der bzw.
die Erfinder) eine US-amerikanische Prioritatsanmeldung (einschliellich in Form einer
vorlaufigen Anmeldung) einreicht, die dann als Prioritatsanmeldung fur eine spatere PCT-
Anmeldung verwendet wird, in der ein Beteiligter (in der Regel ebenfalls der bzw. die
Erfinder) nur fur die USA und ein anderer Beteiligter (in der Regel der Arbeitgeber des
Erfinders bzw. der Erfinder) flr regionalen europaischen Patentschutz benannt werden.
Vor dem Inkrafttreten des "America Invents Act" (AlA) von 2011 konnten nur der bzw. die
Erfinder Anmelder einer US-Patentanmeldung sein (s. z. B. Druschel/Kommer, Die
formelle Prioritat europaischer Patente, GRUR 2022, 353). Die der gegenwartigen Vorlage
zugrunde liegende (2004 eingereichte) Prioritatsanmeldung musste gemafl dem damals
geltenden Recht von den Erfindern eingereicht werden.

38. Wie aus der Vorlageentscheidung hervorgeht (Nr. 43 der Entscheidungsgrinde),
nimmt Frage Il in allgemeiner Weise auf den der Vorlage zugrunde liegenden Sachverhalt
und den "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz (s. oben Nr. 11) Bezug, was
jedoch nicht als engere Beschrankung auf tatsachliche konkrete Umstande (z. B. eine
bestimmte Zahl von Parteien) zu verstehen ist.

39. Wie in der Vorlageentscheidung betont (Nr. 18 der Entscheidungsgrunde), darf der
vorstehend genannte "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz nicht mit dem "Alle
Anmelder"-Ansatz verwechselt werden, der beispielsweise in der Entscheidung T 844/18
(Sachverhalt und Antrage, Nr. VIIl) angewandt wurde. In diesem Fall waren vier Erfinder
Anmelder der Prioritatsanmeldung, von denen nur drei die spatere PCT-Anmeldung
(einschliefdlich der europaischen Anmeldung) einreichten und die Prioritat beanspruchten.
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Der Prioritatsanspruch erflllte nicht das Erfordernis, wonach alle Anmelder der Prioritats-
anmeldung auch Anmelder der spateren PCT-Anmeldung sein mussen, flur die die Prioritat
beansprucht wird.

40. In der Vorlageentscheidung sind verschiedene mdgliche Rechtsgrundlagen fir den
"Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz kritisch zusammengefasst (Nrn. 28

bis 39 der Entscheidungsgriinde). Die vorlegende Kammer beschrankte ihre Frage Il
jedoch nicht auf die Tragfahigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes
und lield damit die Mdglichkeit offen, Frage Il aus anderen Griinden zu bejahen (z. B. weil
die gemeinsame Einreichung einer PCT-Anmeldung ein hinreichender Beweis fur die
Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs ist).

41. Den Verweis auf Artikel 4 der Pariser Verbandsubereinkunft am Ende von Frage |l
versteht die Grolde Kammer so, dass er sich auf die Einhaltung aller Vorschriften von
Artikel 4 der Pariser Verbandsubereinkunft bezieht — mit Ausnahme der in Artikel 4 A. (1)
der Pariser VerbandsUbereinkunft geregelten Prioritatsberechtigung (s. oben Nr. 30).

42. In Bezug auf die Frage der bei der Ubertragung des Prioritatsrechts anzuwendenden
Kollisionsregeln heif’t es in der Vorlageentscheidung, dass sich die Vorlage einer
separaten Frage erubrige, da diese in den Vorlagefragen "inharent enthalten" sei und "bei
Bedarf ohnehin Gegenstand der Erwagungen der Grol3en Kammer sein" werde (Nr. 37 der
Entscheidungsgrunde).

Zulassigkeit der Vorlage
Zulassigkeitsvoraussetzungen

43. GemaR Artikel 112 (1) a) EPU "befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren
anhangig ist", "[z]ur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt," "von Amts wegen oder auf Antrag
eines Beteiligten die Grole Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung fur
erforderlich halt".

44. Die Grolle Kammer muss diese Zulassigkeitsvoraussetzungen in Bezug auf jede der
vorgelegten Fragen einzeln prufen (G 1/19, ABI. EPA 2021, A77, Nr. 56 der
Entscheidungsgrunde, mit weiteren Verweisen).

Frage | — Zustandigkeit des EPA

45. Da die Grolte Kammer die Auffassung vertritt, dass Frage Il zulassig ist (s. unten
Nr. 49 ff.), sollte die Frage | allein deshalb zugelassen werden, weil die Fragen insoweit
miteinander verknUpft sind, als eine Bejahung von Frage | Voraussetzung fur die
Behandlung von Frage Il ist. Frage | an sich erflllt jedoch bereits das Erfordernis des
Artikels 112 (1) EPU, dass die Beantwortung zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsanwendung oder zur Klarung einer Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung
erforderlich ist.

46. Die Frage der Prioritatsberechtigung stellt sich bei jeder Patentanmeldung, die die
Prioritat einer fruheren Anmeldung beansprucht oder der Patentdokumente des Stands
der Technik entgegengehalten werden, die eine Prioritat in Anspruch nehmen. Wird die
Prioritatsberechtigung in einem Verfahren infrage gestellt, so muss die mit der Frage
befasste EPA-Instanz (zumindest implizit) Uber Frage | entscheiden. Die Frage — bzw. ihre
Bejahung — durfte somit von entscheidender Bedeutung fir jede Ermittlung der
Prioritatsberechtigung nach Artikel 87 (1) EPU sein. Die Erérterung der Frage | in diesem
Vorlageverfahren zeigt, dass Rechtsfragen von grundsatzlicher Bedeutung berthrt
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werden, wie etwa das Ausmal} der Zustandigkeit des EPA in zivilrechtlichen Fragen oder
das Recht eines Dritten, eine Prioritatsberechtigung anzufechten, auf die er selbst keinen
Anspruch erheben kann.

47. In einigen Amicus-curiae-Schriftsatzen (Vossius & Partner, Grund IP Group) wurde
argumentiert, dass Frage | nicht zugelassen werden sollte, weil keine widerspruchliche
Rechtsprechung zur Frage der Zustandigkeit des EPA vorliege. Voneinander abweichende
Entscheidungen sind jedoch keine Voraussetzung fur die Zulassigkeit einer Vorlage, wenn
eine Kammer die GroRe Kammer befasst (Artikel 112 (1) a) EPU). Unabhéngig davon, ob
irgendwelche Entscheidungen in direktem Widerspruch beispielsweise zu T 844/18
stehen, wurde die Zustandigkeit des EPA in Bezug auf die Prioritatsberechtigung in
mehreren Fallen von den Beschwerdekammern infrage gestellt (s. Vorlageentscheidung,
Nr. 26 der Entscheidungsgrinde), und die Frage stellt sich derzeit in verschiedenen
anderen Fallen vor verschiedenen Kammern. Die Bedingung, dass eine Antwort des EPA
erforderlich ist, um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, ist daher erflillt.

48. Die GroRRe Kammer ist der Uberzeugung, dass die beiden alternativen
Voraussetzungen des Artikels 112 (1) a) EPU erfiillt sind (Rechtsfrage von grundsétzlicher
Bedeutung und Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung). Die Bedingung, dass
die Beantwortung von Frage | flr die Entscheidung der vorlegenden Kammer relevant ist,
ist erfullt, weil Frage Il beantwortet werden muss (s. oben Nr. 45). Aus diesen Grunden
wird die Vorlagefrage | zugelassen.

Frage Il - Wirksamkeit der Prioritat im konkreten Fall

49. Frage |l spiegelt den der Vorlageentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt wider
(s. oben Nr. 38). Sie muss also beantwortet werden, damit die vorlegende Kammer Uber
die beiden anhangigen Beschwerden entscheiden kann.

50. Wie vorstehend beschrieben (Nr. 37), betrifft Frage Il eine besondere Situation im US-
Recht, wonach eine Patentanmeldung nur vom Erfinder bzw. den Erfindern eingereicht
werden konnte. Diese Vorschrift wurde inzwischen abgeschafft. Neben den dieser Vorlage
zugrunde liegenden zwei Rechtssachen sind allerdings noch zahlreiche weitere Falle
anhangig, bei denen die Anmeldung zu einem Zeitpunkt eingereicht wurde, als nur
Erfinder ein US-Patent anmelden konnten (s. z. B. die Sache T 419/16, in der am

3. Februar 2022 eine Zwischenentscheidung ergangen ist, das Beschwerdeverfahren bis
zur Entscheidung Uber die vorliegende Vorlage auszusetzen). Daruber hinaus werden
Erfinder immer noch als Anmelder nur fur die USA benannt, wenn die PCT-Anmeldung
sowohl fiir die USA als auch fiir den Schutz in Europa nach dem EPU eingereicht wird.

51. Obwohl die Frage sich auf eine bestimmte Situation bezieht, musste sich die Antwort
nicht unbedingt auf die Tragfahigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-
Ansatzes beschranken, sondern konnte auch andere Szenarien abdecken, in denen die
Prioritatsberechtigung des Anmelders infrage gestellt wird. Aber selbst wenn sich die
Antwort nur auf die in Frage Il beschriebenen Situationen beziehen sollte, betrifft die Frage
eine Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) EPU.

52. Der Grol3en Kammer ist keine Rechtsprechung bekannt, die die Tragfahigkeit des
"Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes infrage stellt. Allerdings wurden die
moglichen Rechtsgrundlagen flr dieses Konzept sogar in der Vorlageentscheidung infrage
gestellt (Nrn. 28 bis 33 der Entscheidungsgrinde). Allein schon die Tatsache, dass fur den
"Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz unterschiedliche Rechtsgrundlagen
vorgeschlagen werden, zeigt, dass es fur dieses Konzept keinen einheitlichen Ansatz gibt.
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Daruber hinaus wird in Urteilen nationaler Gerichte (s. Vorlageentscheidung, Nrn. 40 und
41 der Entscheidungsgriinde) und in verschiedenen Amicus-curiae-Schriftsatzen die
Prioritatsberechtigung des Anmelders mit anderen Argumenten begrindet als dem
"Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz (s. oben Nr. 24). Im Hinblick auf die
kiinftige Rechtsprechung ist es wunschenswert, dass nicht nur die Antwort auf Frage |l
einheitlich ist, sondern auch die ihr zugrunde liegende Begriindung.

53. Da Frage Il beantwortet werden muss, damit die vorlegende Kammer Uber die
anhangigen Beschwerden entscheiden kann, ist zumindest das Kriterium "Rechtsfrage von
grundsétzlicher Bedeutung" nach Artikel 112 (1) a) EPU erfiillt und Frage Il somit zuldssig.
Das "Prioritatsrecht” und seine Zuerkennung nach Artikel 87 EPU

Zweck des Prioritatsrechts

54. Der Hauptzweck des Prioritatsrechts besteht darin, flr begrenzte Zeit die Interessen
von Patentanmeldern, die internationalen Schutz fur ihre Erfindung erlangen wollen, zu
wahren und so die negativen Auswirkungen des Territorialitatsprinzips im Patentrecht zu
mildern (T 15/01, ABI. EPA 2006, 153, Nr. 32 der Entscheidungsgrunde, mit Verweisen auf
die einschlagige Literatur). Die Prioritatsvorschriften der Pariser Verbandsubereinkunft
sind nicht als Ausnahmeregelungen anzusehen, die eng ausgelegt werden sollten

(s. hierzu T 998/99, ABI. EPA 2005, 229, Nr. 3.1 der Entscheidungsgrinde; s. auch

T 1201/14, Nr. 3.2.1.3 der Entscheidungsgrunde). Vielmehr sollten die Vorschriften der
Pariser Verbandsiibereinkunft und das eigensténdige Prioritatssystem des EPU auf eine
Art und Weise ausgelegt werden, die gewahrleistet, dass der vorstehend genannte
generelle Zweck so weit wie mdglich erflllt wird (T 15/01, Nr. 34 der
Entscheidungsgriunde, bestatigt in T 5/05, Nr. 4.4 der Entscheidungsgrinde; s. auch
Straus, The Right to Priority in Article 4A(1) of the Paris Convention and Article 87(1) of
the European Patent Convention, JIPLP 2019, 687, 688/689).

55. Das Prioritatssystem ermdglicht es einer Person, die eine Patentanmeldung in einem
in Artikel 87 (1) EPU genannten Staat einreicht, fiir dieselbe Erfindung ein Blindel von
Nachanmeldungen in einer frei wahlbaren Gruppe anderer Hoheitsgebiete einzureichen,
wobei jede der spateren (nationalen oder regionalen) Anmeldungen den Prioritatstag der
ersten Anmeldung beanspruchen kann. Zum einen erlaubt es die zwolfmonatige
Prioritatsfrist dem Anmelder zu prufen, wo Patentschutz beantragt werden sollte. Zum
anderen gewahrleistet die klare zeitliche Begrenzung dieser Frist Rechtssicherheit fur
Dritte, die die geografische Ausdehnung des unter Umstanden fur sie relevanten
Patentschutzes kennen mussen.

56. Die Wirkung des Prioritatsrechts (namlich der Ausschluss von Zwischenliteratur,

s. oben Nr. 26) betrifft haufig Veroffentlichungen des Prioritatsanmelders oder mit ihm
verbundener Personen. Das Prioritatsrecht schitzt also auch den Anmelder vor seinen
eigenen Zwischenveroffentlichungen und ermdglicht es ihm, den Inhalt der
Prioritatsanmeldung zu veroffentlichen, bevor die Nachanmeldungen eingereicht werden.
Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung in Patentsystemen wie dem europaischen,
das generell keine Neuheitsschonfrist vor der Einreichung einer Patentanmeldung
vorsieht, wahrend der Veroffentlichungen des Anmelders unschadlich sind.

57. Vom Perioritatsrecht kdnnen nur die Nachanmeldung (fur die Prioritat beansprucht wird)
und der entsprechende Anmelder profitieren. Fir die Prioritdtsanmeldung ist das von ihr
abgeleitete Prioritatsrecht ohne Bedeutung, weil Prioritatstag und Anmeldetag identisch
sind (und es daher keine Zwischenliteratur geben kann).

16



Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2024, A50

EPA-Rechtsprechung zu Artikel 87 EPU
Zustandigkeit des EPA

58. In Fallen, in denen die Kammern Uberpriufen mussten, ob der Anmelder einer
Nachanmeldung berechtigt war, nach Artikel 87 (1) EPU eine Prioritat in Anspruch zu
nehmen, sind sie in der Regel stillschweigend davon ausgegangen, dass sie fur diese
Uberprifung zustandig waren. In der Sache T 844/18, in der diese Zustandigkeit infrage
gestellt wurde, bekraftigte die Kammer ihre Zustandigkeit — in erster Linie, weil sie keinen
Grund dafur sah, warum sie sich mit drei der Prioritatserfordernisse nach

Artikel 87 (1) EPU (Wo? Was? Wann?) befassen sollte, nicht aber mit dem allerersten
(Wer?) (s. Nrn. 11 bis 14 der Entscheidungsgrinde). Die Kammer sah auch keine
M®oglichkeit, Artikel 60 (3) EPU (d. h. die Vermutung, dass der Anmelder berechtigt ist, das
Recht auf das europaische Patent geltend zu machen) entsprechend auf das
Prioritatsrecht nach Artikel 87 (1) EPU anzuwenden (Nr. 15 der Entscheidungsgriinde).
Diese Auffassungen aus T 844/18 wurden in T 2431/17 bestatigt (s. Nr. 1.5.2 der
Entscheidungsgrunde).

59. Allerdings haben die Beschwerdekammern auch davon abweichende Meinungen
erortert, so beispielsweise in der nicht bindenden vorlaufigen Einschatzung der Kammer
vom 14. Juni 2017 in der Sache T 239/16. (Die Prioritatsfrage war in diesem Fall nicht
entscheidungserheblich.) Die Zweifel an der Zustandigkeit des EPA fur die Feststellung
der Prioritatsberechtigung reichen weiter. Dies ist auch an den Standpunkten erkennbar,
die in den Amicus-curiae-Schriftsatzen sowie von den beiden Einsprechenden im dieser
Vorlage zugrunde liegenden Inter-partes-Verfahren vertreten wurden (s. oben Nr. 22).

60. Aus der von den verschiedenen Interessenvertretern und den Beteiligten angefuhrten
Rechtsprechung kénnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Prioritats-
berechtigung vor T 62/05 und T 788/05 nicht regelmaRig infrage gestellt wurde und die
Zustandigkeit des EPA in dieser Hinsicht somit meist irrelevant war. Bei friheren in
diesem Zusammenhang angefuhrten Entscheidungen (insbesondere T 1008/96) scheint
es sich um Einzelfalle zu handeln. Eine weitere frihe Entscheidung — J 11/95 — wird sogar
als Gegenbeispiel angefuhrt, weil darin entschieden wurde, dass das EPA nicht tber
Anspruche auf nationale Patentanmeldungen oder daraus abgeleitete Prioritatsrechte
entscheiden konne (Nr. 4 der Entscheidungsgrinde). Ein Amicus-curiae-Schriftsatz (efpia)
stellte fest, dass formale Prioritatsangriffe ab etwa 2010 im EPA-Einspruchsverfahren
Usus geworden seien, und spekulierte, dass diese popular geworden seien, nachdem die
Fachwelt durch einige Urteile nationaler Gerichte im Vereinigten Kénigreich aufgeruttelt
worden sei und diese eine einfache Moglichkeit boten, Patente fur nichtig erklaren zu
lassen, sobald Zwischenliteratur vorliege. Auf eine Frage in der Mitteilung der Grolien
Kammer vom 21. Marz 2023 hin legte die Beschwerdegegnerin | mit Schreiben vom 5. Mai
2023 statistische Belege zur Stutzung der Behauptung vor, dass Anfechtungen der
Prioritatsberechtigung seit 2015 "dramatisch zugenommen" hatten.

61. Aus der Tatsache, dass in den ersten Jahrzehnten des Bestehens des EPA die
Prioritatsberechtigung nur selten angefochten wurde, kann der Schluss gezogen werden,
dass die Rechtsprechung der Kammern insofern im Wesentlichen einheitlich ist
(zumindest in den vergangenen 10 bis 15 Jahren), als dem EPA die Zustandigkeit fur die
Entscheidung zugesprochen wird, wer zur Inanspruchnahme der Prioritat berechtigt ist. In
Bezug auf die Frage, wie das EPA Streitigkeiten Uber die Prioritatsberechtigung klaren
sollte, ist die Rechtsprechung unterschiedlich bzw. in vielen Aspekten kaum entwickelt.
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Anwendung des nationalen Rechts bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach
Artikel 87 (1) EPU

62. Nach standiger Rechtsprechung ist auf die Rechtsnachfolge im Sinne von

Artikel 87 (1) EPU nationales Recht anwendbar (s. z. B. T 1201/14, Nr. 3.1.2 der
Entscheidungsgriinde, mit weiteren Verweisen). Das EPU enthalt keine Kollisionsregeln
fur die Bestimmung des anwendbaren nationalen Rechts mit Ausnahme der Vorschrift in
Artikel 60 (1) EPU, dass bei Arbeitnehmererfindungen das Recht auf das europaische
Patent nach dem Recht des Staats bestimmt wird, in dem der Arbeithehmer Gberwiegend
beschaftigt ist, bzw. dem Recht des Staats, in dem der Arbeitgeber den Betrieb unterhalt,
dem der Arbeitnehmer angehdrt. Diese Vorschrift richtet sich an die nationalen Gerichte
der Vertragsstaaten, die Streitigkeiten Uber das Recht auf ein europaisches Patent nach
Artikel 61 (1) EPU priifen. Das EPU enthalt insbesondere keine Kollisionsregeln fir den
Fall des Rechtsubergangs von einem anderen Anmelder als dem Erfinder auf den oder die
Rechtsnachfolger dieses Anmelders (s. z. B. T 205/14, Nr. 3.6.5 der Entscheidungs-
grunde; T 725/14, Nr. 4.3 der Entscheidungsgrinde; T 1201/14, Nr. 3.1.2 der
Entscheidungsgrinde).

63. Kollisionsregeln zur Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPU kénnten sich auf mehr
als ein nationales Recht beziehen. In T 1201/14 sind folgende Mdéglichkeiten aufgefuhrt
(Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgrunde):

a) das Recht des Landes, in dem die Erstanmeldung eingereicht wurde ("lex originis");

b) das Recht des Landes, in dem die Nachanmeldung eingereicht wurde ("lex loci
protectionis");

c) das Recht des Landes, das im betreffenden Vertrag vereinbart wurde ("lex loci
contractus");

d) das Recht des Landes, in dem mindestens einer der an der Ubertragung Beteiligten
seinen Wohnsitz hat ("lex domicilii").

64. Jede dieser Optionen wirft besondere Fragen auf, die weitere Unsicherheiten mit sich
bringen kdnnen. So kann beispielsweise die Wahlfreiheit hinsichtlich des anwendbaren
Rechts bei Vertragen (z. B. bei einem Arbeitsvertrag) eingeschrankt sein, und an das
Hoheitsgebiet der Prioritatsanmeldung oder der Nachanmeldung gebundene Vorschriften
fur die Rechtswahl (obige Optionen a und b) sind schwierig anzuwenden, wenn das
Geltungsgebiet eines Patents nicht mit dem Gebiet Ubereinstimmt, in dem das betreffende
Recht gilt (fur US-Patente gelten national- und bundesstaatliche Gesetze, das
Geltungsgebiet eines europaischen Patents umfasst eine Vielzahl von Rechtssystemen
mit unterschiedlichen Gesetzen). Insgesamt lassen sich die mit Artikel 87 (1) EPU
zusammenhangenden Aspekte des internationalen Privatrechts als komplex beschreiben
(vgl. Moufang in Schulte (Hrsg.), Patentgesetz mit EPU, 11. Auflage, Hirth 2022,

§ 41 PatG, Rdn. 28).

65. Bislang wurde in der Rechtsprechung des EPA keine klare Praferenz fur eine
Rechtswahlvorschrift geduRert (vgl. Maibaum, Die rechtsgeschaftliche Ubertragung des
Prioritatsrechts bei europaischen Patenten, Hurth 2021, S. 24 - 30). In mehreren Fallen
haben die Beschwerdekammern die Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPU fiir ein und
denselben Sachverhalt nach unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften mit
demselben Ergebnis beurteilt, sodass sie nicht entscheiden mussten, welches Recht
anwendbar ist. So stellte beispielsweise die Kammer in T 577/11 (Nr. 6.3 der
Entscheidungsgrunde) fest, dass keiner der auf der Anwendbarkeit des italienischen und
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niederlandischen Rechts beruhenden Argumentationsansatze der Beschwerdefuhrerin zu
einer Entscheidung im Sinne des Anmelders fuhren wirde. In T 1201/14 (Nr. 3.2 der
Entscheidungsgrunde) stutzte sich die Beschwerdefuhrerin auf vier Argumente, um ihre
Prioritatsberechtigung zu untermauern: eine (riickwirkende) "nunc pro tunc"-Ubertragung
nach US-Recht, eine implizite Ubertragung aufgrund einer allgemeinen Geschéftsstrategie
nach deutschem Recht, eine "direkte Ubertragung” nach US-Recht und eine implizite
Ubertragung aufgrund einer Geschéftsstrategie nach taiwanesischem Recht. Da keines
dieser Argumente von der Kammer zugelassen und akzeptiert wurde, gab es keinen
Grund, das anwendbare nationale Recht zu bestimmen (Nr. 3.3 der
Entscheidungsgrinde).

66. In Fallen, in denen das anwendbare nationale Recht bestimmt werden muss, wenden
die Beschwerdekammern regelmafig nationale Rechtsvorschriften an. So stellte die
Kammer in T 205/14 fest, dass israelisches Recht anwendbar ist und — gestutzt auf die
Gutachten von Sachverstandigen in diesem Recht — dass das israelische Gesetz Uber
Diensterfindungen keine Formerfordernisse vorsieht, die bei der Ubertragung von Rechten
im Zusammenhang mit Diensterfindungen erflllt werden missen (Nr. 3.7 der
Entscheidungsgrunde). Die Beteiligten werden regelmalig aufgefordert, Beweismittel

(z. B. ein Rechtsgutachten eines unabhangigen Sachverstandigen) Gber die Auswirkungen
des anwendbaren nationalen Rechts einzureichen (so bereits J 19/87, Sachverhalt und
Antrage, Nr. VIII).

67. Nachdem das EPU keine Kollisionsregeln enthalt, war es fiir die vorlegende Kammer
"alles andere als klar", dass die rechtlichen Erfordernisse fur die einvernehmliche
Ubertragung des Prioritatsrechts unter Zugrundelegung des nationalen Rechts zu
beurteilen sind (Vorlageentscheidung, Nr. 37 der Entscheidungsgrinde). Sie zog aus der
friheren Rechtsprechung die Schlussfolgerung, dass das EPU offenbar keine
Formerfordernisse fiir die einvernehmliche Ubertragung von Prioritatsrechten vorsehe.
Daher hielt sie es — zumindest im Hinblick auf die in Frage Il betrachtete Situation — fur
moglich, dass eine implizite Abrede ausreiche, um die Ubertragung des Prioritatsrechts fiir
das Hoheitsgebiet des EPU zu bewirken (Nr. 38 der Entscheidungsgriinde).

Autonomrechtliche Erwagungen bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach
Artikel 87 (1) EPU

68. Aus dem Wortlaut des Artikels 87 (1) EPU wurde (ohne Bezugnahme auf nationales
Recht) abgeleitet, dass die Ubertragung des Prioritatsrechts vor der Einreichung der
europaischen Nachanmeldung abgeschlossen sein muss (T 1201/14, Nr. 3.1.1.1 der
Entscheidungsgrunde; T 577/11, Nr. 6.5 der Entscheidungsgrinde, Orientierungssatz 3;
T 1946/21, Nr. 2.3 der Entscheidungsgrinde). Das Erfordernis, dass das Prioritatsrecht
vor Einreichung der Nachanmeldung Ubertragen werden muss, kann als Erfordernis
beschrieben werden, das auf dem autonomen materiellen Recht des EPU beruht.

69. Eine weitere autonome Vorschrift wurde im Hinblick auf Artikel 72 EPU erdrtert,
wenngleich mit anderem Ergebnis. In T 62/05 legte die Kammer fiir die Ubertragung von
Prioritatsrechten einen ebenso hohen Standard der Beweiswurdigung an, wie er fur die
rechtsgeschéftliche Ubertragung einer européischen Patentanmeldung gilt, d. h. die
Ubertragung von Prioritatsrechten muss schriftlich erfolgen und von den oder im Namen
der daran beteiligten Parteien unterzeichnet werden (Nr. 3.9 der Entscheidungsgrunde). In
T 205/14 hingegen wurde die Anwendung von Artikel 72 EPU auf die Ubertragung eines
Prioritatsrechts abgelehnt (Nr. 3.6 der Entscheidungsgrinde; s. auch T 517/14, Nr. 2.7.1
der Entscheidungsgriinde).
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Nationale Rechtsprechung zu Artikel 87 EPU

70. Ergeben sich in nationalen Verfahren Fragen im Zusammenhang mit der Berechtigung
zur Inanspruchnahme der Prioritdt nach Artikel 87 (1) EPU, so muss das angerufene
Gericht alle Fragen in Bezug auf die Identitat oder die Rechtsnachfolge des Anmelders
behandeln, einschlielBlich der Bestimmung und Anwendung auslandischer
Rechtsvorschriften. In Verfahren vor nationalen Gerichten sind Fragen des
Kollisionsrechts und die damit verbundene Anwendung auslandischer Rechtsvorschriften
jedoch allgemein weniger problematisch als in Verfahren vor dem EPA. Zum einen kdnnen
die nationalen Gerichte ihre anwendbaren Kollisionsregeln und die entsprechende
Rechtsprechung heranziehen. Zum anderen greifen haufig die nationalen (materiellen)
Rechtsvorschriften des nationalen Gerichts, entweder weil die anwendbaren
Kollisionsregeln darauf Bezug nehmen oder weil Kollisionsregeln in Fallen, die nicht mehr
als ein Rechtssystem betreffen, nicht relevant sind.

71. Betrifft der Sachverhalt eines Falls dagegen eine oder mehrere andere Rechtssysteme
als das des betreffenden Gerichts, so wendet dieses seine Kollisionsregeln an, indem es
zunachst das betreffende Rechtsverhaltnis im Hinblick auf die jeweils anwendbare
Kollisionsregel beurteilt. Nationale Rechtsvorschriften zum internationalen Privatrecht
umfassen normalerweise keine konkreten gesetzlichen Kollisionsregeln fur die
Ubertragung von Prioritdtsrechten. Deutsche Gerichte haben beispielsweise festgestellt,
dass die Wirksamkeit der Ubertragung eines Prioritdtsanspruchs dem Recht des Staats
der Prioritatsanmeldung unterliegt (lex originis), wahrend sich die Verpflichtungen
zwischen altem und neuem Rechtsinhaber nach dem auf das Vertragsverhaltnis zwischen
diesen beiden anwendbare Recht richten (lex contractus) (s. Zusammenfassung in BGH,
X ZR 14/17 — Drahtloses Kommunikationsnetz, Rdn. 68).

72. In der Vorlageentscheidung (Nr. 40 der Entscheidungsgrinde) wurde ein anderes
Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) angefuhrt, dem zufolge sich aus den deutschen
Kollisionsregeln, einschliellich der Rom-I-Verordnung (s. unten Nr. 80), die Anwendbarkeit
des deutschen Rechts ergibt, das keine spezifischen Formerfordernisse fur die
Ubertragung von Prioritatsrechten vorsieht. In Anbetracht des Verhaltnisses zwischen den
an der Ubertragung Beteiligten und einer zwischen ihnen geschlossenen Forschungs- und
Entwicklungsvereinbarung kam der BGH zu dem Schluss, dass eine "konkludente
Einigung" der Beteiligten vorlag und dies genlgte, um der europaischen Patentanmeldung
die Prioritat zuzuerkennen (BGH, X ZR 49/12 — Fahrzeugscheibe, Rdn. 12 bis 18).

73. In einer Entscheidung des High Court of Justice of England and Wales (Accord v. RCT
[2017] EWHC 2711) war die Prioritatsberechtigung von entscheidender Bedeutung, weil
nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Berechtigung des Anmelders zur
Inanspruchnahme der Prioritat am Anmeldetag der Nachanmeldung bereits bestand

(Nr. 66). Es wurde auf eine frihere Rechtsprechung verwiesen, wonach "die ansonsten
streng angewandte Maligabe, dass das Recht am Anmeldetag der internationalen
Anmeldung bestehen muss, wesentlich abgemildert wurde, indem eine Analyse nach
Grundsatzen des Common Law akzeptiert wird, das zwischen der Billigkeit von und dem
Rechtstitel auf Eigentum unterscheidet". Wenn eine solche Unterscheidung zum Tragen
komme, genuge es, dass das Prioritatsrecht dem Anmelder am Anmeldetag
billigkeitsrechtlich zustand (Nr. 67).

Ubertragung verschiedener Rechte an den Nachanmelder, der die Prioritit
beansprucht
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74. Die nachstehende Abbildung zeigt in vereinfachter Weise, wie ein Erfinder (oder sein
Arbeitgeber oder ein anderer Rechtsnachfolger) Uber das Prioritatssystem der Pariser
Verbandsubereinkunft internationalen Patentschutz erlangen kann.
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75. Der Erfinder kann fur jedes Hoheitsgebiet ein Patent anmelden bzw. das Recht auf die
Erlangung eines Patents auf verschiedene Anmelder flr verschiedene Gebiete
Ubertragen. Erfinder Ubertragen das Recht auf das Patent fur alle Gebiete haufig einem
einzigen Anmelder, der dann eine Prioritatsanmeldung einreicht. Innerhalb der
Prioritatsfrist konnen der Prioritatsanmelder oder andere Anmelder Patentanmeldungen fur
andere Gebiete einreichen, die vom Anmeldetag der Prioritatsanmeldung (d. h. dem
Prioritatstag) profitieren.

76. Die gestrichelten und gepunkteten Linien stellen das Recht dar, ein Patent
anzumelden (das sich nach der Einreichung fur das jeweilige Gebiet zum Recht auf die
Patentanmeldung entwickelt). Anmelder B kann das Recht auf die Anmeldung eines
Patents fur Gebiet 2 vom Prioritatsanmelder erwerben, der die Rechte fur alle Gebiete
vom Erfinder erworben hat. Anmelder B kann das Recht, ein Patent flur Gebiet 2
anzumelden, auch direkt vom Erfinder erhalten. Bei internationalen Konzernen kann der
Arbeitgeber des Erfinders die Rechte flr alle Gebiete erwerben und dann die Patentrechte
fur bestimmte Gebiete auf seine Tochtergesellschaften in den jeweiligen Gebieten
Ubertragen. Diese Mdglichkeiten spiegeln die Tatsache wider, dass es sich bei dem Recht
an einer Patentanmeldung um ein Vermodgensrecht handelt, das fur jedes Gebiet gemafl
dem dort geltenden Recht besteht und Ubertragen werden kann.

77. Das Prioritatsrecht (durchgezogene Linien) kann nur aufgrund der Einreichung der
Prioritatsanmeldung erlangt werden (s. unten Nr. 83 ff.). Der Prioritatsanmelder muss
jedem Nachanmelder die fur die Beanspruchung der Prioritat im jeweiligen Gebiet
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erforderlichen Unterlagen zur Verfugung stellen. Das Prioritatsrecht bleibt fur die
Nachanmeldung und gegebenenfalls das darauf beruhende Patent relevant, ist jedoch
irrelevant fur die Prioritatsanmeldung selbst.

78. Ubertragt der Prioritatsanmelder (Anmelder A) das Recht auf die Nachanmeldung dem
Nachanmelder (Anmelder B), so erfolgt diese Ubertragung in der Regel zusammen mit der
Ubertragung des Prioritatsrechts (Pfeile im Kreis). In den Abreden, die Gegenstand von
Streitigkeiten Uber die Prioritatsberechtigung sind, wird in der Regel nicht zwischen diesen
beiden Ubertragungen unterschieden (s. unten Nr. 93 ff.). Auch in der bisherigen
Rechtsprechung des EPA zu Artikel 87 (1) EPU (s. oben Nr. 58 ff.) ist nicht immer klar, ob
die strittige Ubertragung nur das Prioritatsrecht oder auch das Recht auf die europaische
Nachanmeldung umfasst. Die Tatsache, dass moglicherweise verschiedene Parteien an
der Ubertragung der verschiedenen Rechte beteiligt sind, zeigt jedoch bereits, dass
zwischen dem Recht auf die Nachanmeldung und dem Prioritatsrecht, d. h. dem Recht auf
Zuerkennung des Prioritatstags fur diese Anmeldung, klar unterschieden werden sollte.
Wie in den folgenden Absatzen dargelegt, ist fur das Verfahren vor dem EPA fur die
Zwecke des Artikels 87 (1) EPU nur die Ubertragung des Prioritatsrechts (durchgezogene
Linie) relevant.

Zustindigkeit und anwendbares Recht fiir die Ubertragung der vom Nachanmelder
geltend gemachten Rechte

Recht auf die Nachanmeldung

79. Im Verfahren vor dem EPA gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das
europaische Patent geltend zu machen (Artikel 60 (3) EPU). Das EPA ist nicht befugt,
uber einen Rechtsstreit zu entscheiden, in dem es darum geht, ob ein bestimmter
Anmelder einen Rechtsanspruch auf Anmeldung und Erteilung eines europaischen
Patents fur den Gegenstand einer bestimmten Anmeldung hat. Wie Fragen im
Zusammenhang mit dem Recht auf Erteilung eines europaischen Patents vor der
Patenterteilung zu klaren sind, regelt das "Protokoll Uber die gerichtliche Zustandigkeit und
die Anerkennung von Entscheidungen Uber den Anspruch auf Erteilung eines
europaischen Patents" ("Anerkennungsprotokoll"), das Bestandteil des EPU ist (G 3/92,
ABI. EPA 1994, 607, Nr. 3 der Entscheidungsgriinde). Das Anerkennungsprotokoll regelt
die Zustandigkeit der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten fur Streitigkeiten Gber
Rechte auf europaische Patentanmeldungen. Nach der Patenterteilung sind die nationalen
Gerichte fur Entscheidungen Uber Streitigkeiten Uber das Recht auf das europaische
Patent fUr jeden der benannten Vertragsstaaten zustandig. Bei Streitigkeiten Uber das
Recht auf Erteilung eines europaischen Patents wird das Erteilungsverfahren vor dem
EPA in der Regel gemaR Regel 14 EPU ausgesetzt.

80. Streitigkeiten Uber das Recht auf eine europaische Patentanmeldung oder ein
europaisches Patent werden von den nationalen Gerichten geklart, indem sie zunachst
unter Anwendung ihrer Kollisionsregeln das anwendbare Recht bestimmen. Diese Regeln
sind Teil der nationalen Gesetzgebung zum internationalen Privatrecht; es wird jedoch
auch versucht, Kollisionsregeln zu harmonisieren. So sieht beispielsweise die EU-
Verordnung Nr. 593/2008 vom 17. Juni 2008 Uber das auf vertragliche Schuldverhaltnisse
anzuwendende Recht (Rom-I-Verordnung) einheitliche Kollisionsregeln fur vertragliche
Schuldverhaltnisse in Zivil- und Handelssachen vor.

81. Artikel 60 (3) EPU gilt fir den Anmelder einer europaischen Patentanmeldung,
unabhangig davon, ob es sich um eine Prioritats- oder Erstanmeldung oder eine Nachan-
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meldung handelt. In dem in der obigen Abbildung (Nr. 74) dargestellten Fall waren unter
der Annahme, dass es sich bei der Nachanmeldung um eine europaische
Patentanmeldung handelt, gemal dem Anerkennungsprotokoll die nationalen Gerichte fur
die Entscheidung Uber das Recht auf diese Patentanmeldung zustandig.

82. Was das Recht auf die Prioritidtsanmeldung betrifft, so ist Artikel 60 (3) EPU nicht
unmittelbar anwendbar, es sei denn, die Prioritatsanmeldung ist eine europaische
Anmeldung. Wurde das Recht auf die europaische Nachanmeldung vom
Prioritatsanmelder erworben, so mussten gegebenenfalls die nationalen Gerichte nach
dem anwendbaren nationalen Recht beurteilen, wer Anspruch auf die Prioritatsanmeldung
hatte, um die Ubertragungskette nachzuvolliziehen, die zum Nachanmelder fihrt.

Recht auf Inanspruchnahme des Prioritatstags fiir die Nachanmeldung

83. Gemal} der Entscheidung T 205/14 (Nr. 3.3 der Entscheidungsgriinde) liegt das
Prioritatsrecht, d. h. das Recht, den Anmeldetag einer infrage kommenden
"Erstanmeldung" oder "friheren Anmeldung" als Prioritatstag fur eine europaische
Patentanmeldung zu beanspruchen, beim Anmelder der Erstanmeldung. Die einschlagige
Literatur geht zudem davon aus, dass die Erstanmeldung und nicht nur eine
Nachanmeldung das Prioritatsrecht nach der Pariser Verbandsubereinkunft begrindet

(s. Wieczorek, Die Unionsprioritat im Patentrecht, Koln u. a. 1975, S. 21, mit weiteren
Verweisen). Die Einreichung einer Erstanmeldung kann als Erschaffung eines Bundels
potenzieller Prioritatsrechte angesehen werden, die erst dann Bestand erlangen und
gepruft werden konnen, wenn sie in einer Nachanmeldung geltend gemacht werden.

84. In Bezug auf die Nachanmeldung unterliegen die Prioritatsrechte ausschlieldlich den
Artikeln 87 bis 89 EPU (s. oben Nr. 25). Es kann diskutiert werden, ob das Prioritatsrecht
des Prioritatsanmelders nach Artikel 87 (1) EPU oder nach der Pariser Verbands-
Ubereinkunft entsteht. Keinesfalls ist jedoch nationales Recht involviert, wenn ein
Prioritatsrecht fir eine Nachanmeldung geschaffen oder beansprucht wird. Dies ist ein
bedeutender Unterschied zum Recht auf eine europaische Patentanmeldung oder ein
europaisches Patent, das vom nationalen Recht (z. B. Arbeits- oder Vermdgensrecht)
abhangt.

85. Da die Entstehung, Existenz und Wirkung des Prioritatsrechts ausschlieRlich durch
das EPU (und die Pariser Verbandslbereinkunft iber deren Beziehung zum EPU)
geregelt sind, sind Prioritdtsanspriiche autonome Rechte nach dem EPU und sollten
unabhéngig vom nationalen Recht nur im Rahmen des EPU beurteilt werden.

86. Folglich sollte auch die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Prioritat (und etwaige
damit zusammenhangende Ubertragungen von Prioritatsrechten) nach dem autonomen
Recht des EPU beurteilt werden. Es gibt Entscheidungen, die fir die Ubertragung von
Prioritatsrechten bei autonomen Vorschriften angesetzt haben (s. oben Nr. 68 zum
Erfordernis, dass das Prioritatsrecht vor Einreichung der Nachanmeldung Ubertragen
worden sein muss, sowie Nr. 69 zum Erfordernis einer schriftlichen Abrede). Die Grole
Kammer beflrwortet die Beurteilung der Prioritatsberechtigung nach dem autonomen
Recht des EPU, aber nicht unbedingt alle in diesem Zusammenhang in der bestehenden
Rechtsprechung diskutierten Vorschriften. Die autonomen Erfordernisse flr die wirksame
Ubertragung von Prioritatsrechten sollten nicht strenger sein als die nationalen
Vorschriften fur die Ubertragung von Prioritatsrechten oder anderen Vermdgensrechten.
Wie die vorlegende Kammer festgehalten hat, sieht das EPU keine Formerfordernisse fiir
die einvernehmliche Ubertragung des Prioritatsrechts vor (Vorlageentscheidung, Nr. 38
der Entscheidungsgriinde).
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87. In einem Urteil des Haager Berufungsgerichts in der Rechtssache Biogen/Genentech
v. Celltrion vom 30. Juli 2019, auf das in der Vorlageentscheidung verwiesen wird (Nr. 36
der Entscheidungsgriinde), wurde das EPU als "lex loci protectionis" bei der Beurteilung
der Wirksamkeit eines Prioritatsanspruchs angewandt. Aus Sicht des EPU sind die
Rechtsvorschriften des EPU und damit zusammenhangende internationale
Ubereinkommen wie die Pariser Verbandsiibereinkunft und das PCT autonom.

88. Es wurde oft erortert, ob Artikel 60 (3) EPU auf das in Artikel 87 (1) EPU genannte
"Prioritatsrecht" analog angewandt werden kann. Eine solche analoge Anwendung wurde
(fur die Zwecke des Verfahrens vor dem EPA) zu einer Rechtsfiktion fuhren, wonach der
Nachanmelder als berechtigt gilt, das Prioritatsrecht auszutiben, sofern die Formerforder-
nisse erfullt sind. Das Hauptargument fur eine solche analoge Anwendung war, dass die
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Beurteilung des Rechts auf die Anmeldung
durch das EPA (Anwendbarkeit nationaler Rechtsvorschriften, Fehlen von Kollisionsregeln
usw.) auch bei der Beurteilung der Prioritatsberechtigung auftreten wirden. Dieses
Argument fiir eine analoge Anwendung von Artikel 60 (3) EPU ist nattirlich nicht relevant,
wenn die Prioritatsberechtigung ausschlieRlich nach dem autonomen Recht des EPU
beurteilt wird.

89. Es ist unbestritten, dass Artikel 60 (3) EPU nicht unmittelbar auf Streitigkeiten tber die
Ubertragung des Prioritatsrechts anwendbar ist. In einem kodifizierten System, das die
Grundsétze der Artikel 31 und 32 des Wiener Ubereinkommens Uber das Recht der
Vertrage ubernommen hat, kann ein Richter Uber die wortliche Bedeutung einer
Rechtsvorschrift hinausgehende Regeln nur festlegen (per Analogie oder auf andere
Weise), um Rechtslucken zu fullen, d. h. wenn sich zeigt, dass der Gesetzgeber es
versaumt hat, bestimmte Falle zu regeln (s. G 1/97, ABI. EPA 2000, 322, Nr. 3 b) der
Entscheidungsgrunde). Wenn der Gesetzgeber bestimmte Situationen nicht regeln wollte,
gibt es keine Lucke zu flllen (s. G 2/04, ABI. EPA 2005, 549, Nr. 2.1.2 der Entscheidungs-
grunde; s. auch Schachenmann, Die Methoden der Rechtsfindung der Grol3en
Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008, 702, Abschnitt IV). Wie viele Beitrage in diesem
Vorlageverfahren gezeigt haben, vertraten die Verfasser des EPU die Auffassung, dass
Streitigkeiten Uber die Prioritatsberechtigung entstehen kdnnten (so eroérterten sie
beispielsweise, ob Nachanmelder verpflichtet werden sollten, konkrete Beweise fur ihr
Prioritatsrecht einzureichen). Die Grol3e Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die
Verfasser die Frage der Zustandigkeit des EPA fur die Entscheidung Uber die Prioritats-
berechtigung absichtlich offen gelassen haben. Folglich gibt es hier keine Rechtslicke, die
durch eine analoge Anwendung von Artikel 60 (3) EPU gefiillt werden kdnnte.

90. Ein weiteres Argument, das von vielen Interessenvertretern gegen die Zustandigkeit
des EPA fur die Feststellung der Prioritatsberechtigung vorgebracht wurde, ist die in
Artikel 60 (3) EPU verankerte Gewaltenteilung zwischen den nationalen Gerichten und
dem EPA, durch die vermieden werde, dass das EPA nationale Gesetze anwenden musse
(s. z. B. Bremi, A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO
Decision, GRUR Int. 2018, 128, 130). Diese Gewaltenteilung kann auch dann gewahrt
werden, wenn das EPA fur die Feststellung der Prioritatsberechtigung zustandig ist,
namlich wenn klar unterschieden wird zwischen einerseits dem Prioritatsrecht und seiner
Ubertragung, die unter das autonome Recht des EPU fallen und vom EPA festgestellt
werden, und andererseits dem Recht auf die Nachanmeldung und seiner Ubertragung, die
dem nationalen Recht unterliegen und von den nationalen Gerichten festgestellt werden.
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91. Die Anerkennung der Zustandigkeit des EPA fur die Feststellung der
Prioritatsberechtigung tragt ferner dem Argument Rechnung, dass das EPA in Anbetracht
von Artikel 87 (1) EPU alle Aspekte des Prioritatsrechts priifen muss und nicht
unterschieden werden sollte zwischen den Erfordernissen "wo", "was" und "wann"
einerseits und dem Erfordernis "wer" andererseits (T 844/18, Nrn. 12 bis 20 der Entschei-
dungsgriinde). Werden alle vier nach Artikel 87 (1) EPU relevanten Erfordernisse vom
EPA beurteilt, so ist das EPA fur alle Aspekte zustandig, die fur die Ermittlung des Stands
der Technik von Bedeutung sein kdnnen, und somit in der Lage, alle Aspekte der
Patentierbarkeit zu beurteilen. Die nationalen Gerichte waren hingegen weiterhin fur die
Beurteilung des Rechts auf die Patentanmeldung oder das Patent zustandig, ohne sich mit
Fragen der Patentierbarkeit zu befassen.

92. Selbst wenn sich das Artikel 87 (1) EPU zugrunde liegende "wer"-Erfordernis auf
Berechtigungsfragen bezieht, handelt es sich eindeutig um ein Kriterium, das fur die
Rechtsgultigkeit des auf der Nachanmeldung beruhenden Patents relevant ist, da es fur
die Abgrenzung des Stands der Technik relevant ist. Die Berechtigung kann auch in
anderen Bereichen der Ermittlung des Stands der Technik relevant sein, z. B. wenn
bestritten wird, ob bestimmte Informationen oder Benutzungen im Sinne des Artikels 54 (2)
EPU der Offentlichkeit zuganglich gemacht wurden. Wenn das EPA alle Aspekte der
Ermittlung des Stands der Technik beurteilen kann, beruht seine Feststellung zur
Patentierbarkeit auf einer umfassenden Beurteilung. Wenn das EPA die
Prioritatsberechtigung nicht feststellen durfte, konnte es zu Situationen kommen, in denen
es Uber Beweismittel verflugt, die der Patentierbarkeit einer Erfindung entgegenstehen
konnten, die es jedoch in seiner Entscheidung Uber die Patentierbarkeit nicht verwenden
kann. Streitigkeiten Uber das Recht auf das Patent haben dagegen keinen Einfluss auf die
Feststellungen des EPA zur Patentierbarkeit der Erfindung sowie auf die diesen
Feststellungen zugrunde liegenden Beweismittel und Beurteilungen, wie etwa die
Ermittlung des einschlagigen Stands der Technik durch das EPA.

National- und autonomrechtliche Erwagungen bei der Beurteilung der
Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPU

Nach nationalem Recht/von nationalen Gerichten beurteilte Prioritdtsberechtigung und
Rechtsnachfolge durch Vertrag

93. Abreden zur Ubertragung des Rechts auf die Nachanmeldung und des Prioritatsrechts
auf den Nachanmelder unterscheiden in der Regel nicht zwischen diesen beiden Rechten.
So beschreiben beispielsweise die meisten Arbeitsvertrage, in deren Rahmen Erfinder, die
die Erstanmeldung eingereicht haben, ihre Rechte an einen Nachanmelder Ubertragen,
den Gegenstand der Ubertragung in sehr allgemeiner Weise (z. B. "alle Rechte im
Zusammenhang mit der Erfindung in jedem Rechtsraum"). Der in T 1201/14 zitierte
Vertrag (Nr. 3.2.1.1 der Entscheidungsgrinde) nimmt Bezug auf "alle Rechte,
Rechtsanspruche und Interessen weltweit an der Erfindung" und erganzt "einschlief3lich
des Rechts zur Inanspruchnahme der Prioritat auf der Grundlage des Anmeldetags der
[Prioritatsanmeldung]”. Diese Klausel konnte so verstanden werden, dass sie zwischen
dem Recht auf die europaische Nachanmeldung ("Rechtsanspriche ... weltweit") und dem
Recht auf Inanspruchnahme der Prioritat auf der Grundlage der friiheren US-Anmeldung
unterscheidet. Solche konkreten Verweise auf das Prioritatsrecht sind jedoch selten,
insbesondere in Arbeitsvertragen, die haufig die Grundlage fiir die Ubertragung der
Patentrechte und der entsprechenden Prioritatsrechte bilden.

25



Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2024, A50

94. Der BGH hat 2018 in seinem Urteil X ZR 14/17 (Drahtloses Kommunikationsnetz) die
unterschiedlichen Auffassungen zur Natur des Prioritatsrechts in verschiedenen EPU-
Vertragsstaaten analysiert: In der deutschen Literatur und Rechtsprechung wird das
Prioritatsrecht als eigenstandiges Vermogensrecht angesehen, das vom Anmelder der
Erstanmeldung auf einen Dritten als Rechtsnachfolger Ubertragen werden kann. In der
englischen Rechtsprechung gilt dagegen die Person, die die Rechte an der Erfindung hat,
fur die Zwecke des Prioritatsrechts als "successor in title" (Rechtsnachfolger) (Rdn. 62).
Der BGH kam jedoch zu dem Schluss, dass beide Ansatze in Fallen, in denen das Recht
an der Erfindung nach der Einreichung der Prioritatsanmeldung vom Prioritatsanmelder
auf den Nachanmelder Ubertragen wurde, zum selben Ergebnis fuhren, weil die
Ubertragungsvereinbarung fir die Nachanmeldung zumeist so auszulegen ist, dass mit
den Rechten an der Erfindung stillschweigend auch das Recht auf Inanspruchnahme der
Prioritat Ubertragen werden soll (Rdn. 63).

95. Die Abhandlung von Bodenhausen zur Pariser Verbandsubereinkunft (s. oben Nr. 30,
s. S. 37) und ein Amicus-curiae-Schriftsatz (IP Federation) verweisen auf ein
franzosisches Urteil von 1962 (TGI Valence vom 16. Februar 1962, Ann. 1963, 313 - 328).
Darin wurde festgestellt, dass es sich beim Prioritatsrecht nicht um ein eigenstandiges
Recht handelt, das alleine Ubertragen werden kann, sondern um ein Recht, das nur
gleichzeitig mit dem Recht des neuen Rechteinhabers auf Einreichung einer
Patentanmeldung in einem anderen Land Ubertragen werden kann. In einem der in
"Drahtloses Kommunikationsnetz" genannten englischen Urteile hatte das Gericht
entschieden, dass der "Rechtsnachfolger" in Artikel 4 A. (1) der Pariser
Verbandsubereinkunft gleichbedeutend sein muss mit dem Rechtsnachfolger fur die
Erfindung (High Court of Justice of England and Wales, Edwards v. Cook [2009] EWHC
1304 (Pat), Nr. 93). Der High Court of Justice of England and Wales stellte spater fest:
"Das Recht auf Inanspruchnahme der Prioritat in der Regel geht einher mit dem Recht auf
die Erfindung" (High Court of Justice of England and Wales (Accord v. RCT [2017] EWHC
2711 (Ch), Nr. 75).

96. Auch scheinen nationale Gesetze zur Umsetzung von Artikel 4 A. (1) der Pariser
Verbandsubereinkunft davon auszugehen, dass der Erwerb des Rechts auf die
Nachanmeldung den betreffenden Anmelder automatisch berechtigt, eine Prioritat in
Anspruch zu nehmen (s. Artikel 18 (2) des schweizerischen Patentgesetzes: "Das
Prioritatsrecht kann vom Erstanmelder oder von demjenigen beansprucht werden, der das
Recht des Erstanmelders erworben hat, die gleiche Erfindung in der Schweiz zur
Patentierung anzumelden."). Andere Vertragsstaaten des EPU haben ihr nationales Recht
nicht an die Anderung der Pariser Verbandsiibereinkunft von 1911 angepasst

(s. oben Nr. 30); der "Rechtsnachfolger" fehlt z. B. in § 41 des deutschen Patentgesetzes
und Artikel 9 des niederlandischen Patentgesetzes).

97. Daraus lasst sich schlief3en, dass innerhalb Europas unterschiedliche Auffassungen
Uber die Relevanz des in Artikel 87 (1) EPU genannten Prioritatsrechts als eigenstandiges,
vom Recht auf die prioritatsbeanspruchende Nachanmeldung getrenntes Vermogensrecht
bestehen. Es herrscht die weit verbreitete Auffassung, dass das Prioritatsrecht lediglich
ein Nebenrecht zum Recht auf die Nachanmeldung oder das entsprechende Patent ist,
das automatisch mit jeder Ubertragung des Rechts auf die Patentanmeldung bzw. das
Patent einhergeht, oder, je nach Rechtssystem, dass das Recht auf die Nachanmeldung
automatisch die Prioritatsberechtigung umfasst. Diese Standpunkte lassen jedoch die
Maoglichkeit auRer Acht, dass der Nachanmelder das Recht auf die Nachanmeldung nicht
vom Prioritatsanmelder erworben hat (s. Abbildung in Nr. 74 oben). Sie spiegeln auch
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nicht hinreichend die Tatsache wider, dass der Prioritatsanmelder nicht nur ein Recht
Ubertragt, sondern den Nachanmelder bei der Inanspruchnahme dieses Rechts auch aktiv
unterstitzen muss.

98. Diese Nichtberlcksichtigung des Prioritatsrechts oder seine Auslegung als blofRes
Nebenrecht zum Recht auf die Nachanmeldung konnte jedoch teilweise erklaren, warum
das Prioritatsrecht in Abreden Uber die Ubertragung eines Patentrechts selten erwahnt
wird. Wird ein Prioritatsrecht stillschweigend zusammen mit dem Recht auf das
entsprechende Patent oder die entsprechende Anmeldung Ubertragen, so kann davon
ausgegangen werden, dass fir die Ubertragung beider Rechte die gleichen Bedingungen
und Formerfordernisse gelten. Wird eine Ubertragung des Prioritatsrechts angesichts der
Prioritatsberechtigung nicht fur erforderlich erachtet, kann es fiir diese Ubertragung auch
keine Formerfordernisse geben. Der Grol3en Kammer ist jedenfalls keine nationale
Gesetzgebung oder Rechtsprechung bekannt, die strengere Formerfordernisse fur die
Ubertragung des Prioritatsrechts als fir die Ubertragung des Rechts auf die
Patentanmeldung vorsieht.

Konsequenzen fiir die autonome Beurteilung der Ubertragung von Prioritétsrechten

99. In den meisten Rechtssystemen konnen Patentrechte ohne schriftliche Abrede oder
sonstige Formalitaten Ubertragen werden (z. B. von einem Arbeitnehmererfinder auf den
Arbeitgeber, der Patentschutz fir mehrere Hoheitsgebiete erlangen mdchte). In vielen
Rechtssystemen geht das Prioritatsrecht automatisch mit dem Recht auf die
Nachanmeldung einher und kann somit auch formlos Ubertragen werden. Wenn nationale
Rechtsvorschriften niedrige oder keine Formerfordernisse fiir die Ubertragung von
Prioritatsrechten vorsehen, sollte das autonome Recht des EPU keine hoheren
Formerfordernisse als das nationale Recht vorsehen, das fir eine europaische Anmeldung
relevant sein konnte. Im Gegenteil: das EPA sollte die niedrigsten der nach nationalem
Recht geltenden Malstabe GUbernehmen und unter fast allen Umstanden die formlose oder
stillschweigende Ubertragung von Prioritatsrechten akzeptieren.

100. So sollte das autonome Recht des EPU beispielsweise nicht vorschreiben, dass die
Ubertragung von Prioritatsrechten schriftlich erfolgen und/oder von oder im Namen der
daran beteiligten Parteien unterzeichnet werden muss (s. oben Nr. 69 zur abweichenden
Rechtsprechung zu diesem Thema), weil damit eine im Vergleich zu den nationalen
Rechtssystemen hohe Hurde eingeflhrt wirde. Selbst das Erfordernis, dass die
Ubertragung des Prioritatsrechts vor der Einreichung der europaischen Nachanmeldung
abgeschlossen sein muss (s. Nr. 68 oben), kann nach Ansicht der Groen Kammer
infrage gestellt werden. Wenn es Rechtssysteme gibt, die eine Ex-post-Ubertragung
("nunc pro tunc") von Prioritatsrechten erlauben (s. die ausfihrliche Erdrterung solcher
Ubertragungen nach US-Recht in T 1201/14), sollte das EPA keine héheren MaRstébe
anlegen. So milderte auch der High Court of Justice of England and Wales in einem Urteil
von 2017 die "streng angewandte MaRgabe" wesentlich ab, dass die Ubertragung vor
Einreichung der Nachanmeldung abgeschlossen sein muss (s. oben Nr. 73). Die
Zulassigkeit einer riickwirkenden Ubertragung von Prioritatsrechten dirfte jedoch nur von
begrenzter praktischer Relevanz sein, wenn man davon ausgeht, dass die
Prioritatsberechtigung an dem Tag besteht, an dem die Prioritat fur die europaische
Nachanmeldung beansprucht wird (s. unten Nr. 109).

Widerlegbare Vermutung der Berechtigung zur Inanspruchnahme der Prioritat
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101. Niedrige Standards fiir eine wirksame Ubertragung von Prioritatsrechten dienen nicht
nur der Harmonisierung mit dem nationalen Recht, das anstelle des autonomen Rechts
des EPU anwendbar sein kénnte. Sie dienen auch dem Zweck des Prioritatsrechts selbst,
namlich der Erleichterung des internationalen Patentschutzes, indem sie das Risiko der
Erfinder (oder ihrer Rechtsnachfolger) verringern, bei der Erlangung von Patentschutz in
mehreren Rechtssystemen unabsichtlich Formerfordernisse nicht zu erfullen.

102. Im Normalfall will jeder Beteiligte, der das Recht auf eine Nachanmeldung ubertragt,
dass der Nachanmelder das Prioritatsrecht in Anspruch nehmen kann. Die Grofde Kammer
teilt die Auffassung der Beschwerdegegnerin |, dass wohl kaum ein realistisches Szenario
vorstellbar ist, in dem eine Partei ihnre Rechte an der Erfindung Ubertragen, das
entsprechende Prioritatsrecht aber bewusst zurickhalten wurde (s. Schreiben der
Beschwerdegegnerin | vom 5. Mai 2023, S. 8). Dies gilt auch dann, wenn das Recht auf
die Nachanmeldung nicht vom Prioritatsanmelder Ubertragen wird (s. Abbildung in Nr. 74).
Das Recht auf die Prioritatsanmeldung und das Recht auf die Nachanmeldung gehen auf
denselben Erfinder zuruck, der normalerweise wunscht, dass die Prioritat fur alle
Nachanmeldungen gilt. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Prioritats-
anmelder, der nicht das Recht auf die Nachanmeldung erworben hat, die
Inanspruchnahme der Prioritat durch den Nachanmelder akzeptiert oder zumindest
toleriert.

103. Der Inhalt der Prioritatsanmeldung wird in der Regel nicht vor Ablauf der 12-
Monatsfrist fur die Einreichung von Nachanmeldungen veroffentlicht oder Dritten
anderweitig zuganglich gemacht. Nach Regel 53 (1) EPU ist innerhalb von 16 Monaten
nach Einreichung der Prioritatsanmeldung eine Abschrift der Prioritatsanmeldung beim
EPA einzureichen, veroéffentlicht wird die Prioritdtsanmeldung hingegen in der

Regel 18 Monate nach ihrem Anmeldetag. Daruber hinaus muss der Anmelder der
europaischen Nachanmeldung Unterlagen beibringen, die normalerweise nicht ohne
Mitwirkung des Prioritatsanmelders beschafft werden konnen. So muss insbesondere eine
Abschrift der Prioritdtsanmeldung beim EPA eingereicht werden, die von der Behorde
beglaubigt ist, bei der die Prioritatsanmeldung eingereicht wurde (Regel 53 (1) EPU,

s. auch Artikel 4 D. (1) der Pariser VerbandsUbereinkunft).

104. Diese Formerfordernisse fur die Inanspruchnahme der Prioritat nach Artikel 88 (1)
EPU kénnen vom Nachanmelder nur erfiillt werden, wenn der Prioritdtsanmelder ihn dabei
vollumfanglich und rechtzeitig unterstutzt. Die Erfullung dieser Erfordernisse kann somit
als stichhaltiger Tatsachenbeweis daflir angesehen werden, dass der Prioritatsanmelder
die Prioritatsberechtigung des Nachanmelders billigt.

105. Die GrolRe Kammer kommt zu dem Schluss, dass bei der Inanspruchnahme einer
Prioritat nach Artikel 88 (1) EPU und den entsprechenden Regeln der Ausfiih-
rungsordnung grundsatzlich eine Prioritatsberechtigung zugunsten des Nachanmelders
der europaischen Patentanmeldung vermutet werden sollte. Bei dieser Schlussfolgerung
wurde bericksichtigt, dass i) der Prioritatsanmelder oder sein Rechtsvorganger
normalerweise die Inanspruchnahme der Prioritat durch den Nachanmelder aller
Vermutung nach billigt, ii) fir die Ubertragung von Prioritatsrechten keine Formerfor-
dernisse gelten und iii) der Prioritatsanmelder mit dem Nachanmelder zusammenarbeiten
muss, damit dieser das Prioritatsrecht in Anspruch nehmen kann.

106. Diese Vermutung gilt auch dann, wenn der Anmelder das Recht auf die
Nachanmeldung nicht vom Prioritatsanmelder erworben hat, sondern von einem Dritten,
der im betreffenden Hoheitsgebiet das Recht auf die Erfindung hat (z. B. vom Erfinder,
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s. Abbildung in Nr. 74 oben). Auch in diesem Fall muss der Prioritatsanmelder die im
Hinblick auf Artikel 88 (1) EPU erforderliche Unterstiitzung leisten, und es muss
angenommen werden, dass der gemeinsame Rechtsvorganger fur beide Anmeldungen
der Inanspruchnahme der Prioritat durch den Nachanmelder ebenso zustimmt wie jeder
das Recht auf die Nachanmeldung Ubertragende Prioritatsanmelder.

107. Die Erwagungen, die zu einer Vermutung der Prioritatsberechtigung fihren, gelten fur
jeden Fall, in dem der Nachanmelder nicht mit dem Prioritatsanmelder identisch ist, aber
vom Prioritdtsanmelder die im Hinblick auf Artikel 88 (1) EPU erforderliche Unterstiitzung
erhalt. Dabei ist unerheblich, ob die europaische Nachanmeldung auf eine PCT-
Anmeldung zuriickgeht. Es ist auch irrelevant, ob und in welchem Umfang sich die Gruppe
der gemeinsamen Anmelder der Prioritatsanmeldung mit der Gruppe der gemeinsamen
Anmelder der Nachanmeldung Uberschneidet.

108. Diese Vermutung muss widerlegbar sein, weil der Prioritatsanmelder in seltenen
Ausnahmefallen berechtigte Griinde haben kann, dem Nachanmelder die
Inanspruchnahme der Prioritat zu untersagen. Solche Umstande konnten beispielsweise
mit unredlichem Verhalten seitens des Nachanmelders oder mit dem Ausgang anderer
Rechtsverfahren vor nationalen Gerichten Uber das Recht auf die Nachanmeldung
zusammenhangen.

109. Die Prioritatsberechtigung wird erst relevant, wenn der Nachanmelder die Prioritat
gemaR Regel 52 EPU in Anspruch nimmt, d. h. in der Regel am Anmeldetag der
Nachanmeldung oder zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb von 16 Monaten nach dem
Anmeldetag der Prioritatsanmeldung. Folglich besteht die Berechtigungsvermutung zum
Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Prioritat, und auch die Widerlegung dieser Vermutung
muss sich auf diesen Zeitpunkt beziehen. Spatere Entwicklungen kdnnen die widerlegbare
Vermutung nicht beeinflussen.

110. Die widerlegbare Vermutung ist mit einer Umkehr der Beweislast verbunden, d. h. ein
Beteiligter, der die Prioritatsberechtigung des Nachanmelders anficht, muss nachweisen,
dass die Berechtigung fehlt. Besteht eine starke Vermutung, so ist die Hurde fir ihre
Widerlegung hoher als bei einer schwachen Vermutung (s. T 63/06, Nr. 3.2 der
Entscheidungsgrinde zur Widerlegung der Vermutung einer ausreichenden Offenbarung).
Die Vermutung, dass der Nachanmelder zur Inanspruchnahme der Prioritat berechtigt ist,
ist unter normalen Umstanden eine starke Vermutung, da die anderen
Prioritatserfordernisse (die die Grundlage fur die Vermutung der Prioritatsberechtigung
bilden) in der Regel nur mit Zustimmung und sogar Mitwirkung des Prioritatsanmelders
erfullt werden konnen (s. oben Nr. 104 ff.). Wer die Prioritatsberechtigung anficht, kann
somit nicht nur spekulative Bedenken auf3ern, sondern muss nachweisen, dass konkrete
Tatsachen ernsthafte Zweifel an der Prioritatsberechtigung des Nachanmelders
begrinden.

111. Wie die Prioritatsberechtigung selbst (s. oben Nm. 85 f.) unterliegen die Vermutung
ihrer Existenz und die Widerlegung dieser Vermutung ausschlieRlich dem autonomen
Recht des EPU. Folglich besteht kein Spielraum fiir die Anwendung nationaler
Rechtsvorschriften auf Rechtsvermutungen und ihre Widerlegung.

Im Vorlageverfahren konkret zu Frage | vorgebrachte Argumente
Rechtssicherheit und einheitliche Rechtslage in den benannten Vertragsstaaten

112. Die GrolRe Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass das EPA fir die
Feststellung der Prioritatsberechtigung zustandig ist und eine widerlegbare Vermutung
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zugunsten der Prioritatsberechtigung des Anmelders begrundet ist angesichts des Zwecks
von Prioritatsrechten, des Fehlens von Formerfordernissen fiir deren Ubertragung und des
angenommenen gemeinsamen Interesses des Prioritatsanmelders und des
Nachanmelders (die bei der Inanspruchnahme der Prioritat zusammenarbeiten missen).

113. Dem Erfordernis der Rechtssicherheit ware im Hinblick auf die Prioritatsberechtigung
am besten gedient, wenn Dritte anhand 6ffentlich zuganglicher Daten leicht beurteilen
kénnten, ob der Nachanmelder der in Artikel 87 (1) EPU genannte Rechtsnachfolger ist.
Diese Beurteilung ist fur Dritte schon allein deshalb schwierig, weil die einschlagigen
Unterlagen in der Regel nicht offentlich und im alleinigen Besitz des Anmelders bzw.
Patentinhabers sind. Die widerlegbare Vermutung der Prioritatsberechtigung dient insoweit
der Rechtssicherheit, als der Anmelder bzw. Patentinhaber sowie Dritte sich auf die
Prioritatsberechtigung des Nachanmelders berufen kdnnen oder sollten, es sei denn,
konkrete Tatsachen lassen ernsthafte Zweifel an dieser Berechtigung aufkommen.

114. Im Einzelfall kdnnen die Erfordernisse der Rechtssicherheit und der Fairness
einander entgegenstehen, und es konnte argumentiert werden, dass die in einem
konkreten Fall ungerechtfertigte Vermutung einer Prioritatsberechtigung Dritte, d. h.
potenzielle Einsprechende, benachteiligt. Dabei ist zu berucksichtigen, dass selbst in
einem Fall, in dem ein "falscher Anmelder" flr seine Nachanmeldung eine Prioritat
beansprucht, dies nicht zwangslaufig bedeutet, dass die Prioritat nicht in Anspruch
genommen werden kann. Im Rahmen eines das Recht auf die Nachanmeldung oder die
Prioritatsanmeldung betreffenden nationalen Verfahrens kann die Frage der
Prioritatsberechtigung zum Beispiel geklart werden, wenn sich im Ergebnis eines solchen
nationalen Verfahrens herausstellt, dass der Prioritatsanmelder und der Nachanmelder
identisch sind. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das EPU
ausdricklich die Ex-tunc-Ubertragung von Prioritatsrechten vorsieht, zumindest im
Rahmen von Streitigkeiten Uber das Recht auf das Patent vor nationalen Gerichten: Wenn
der Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents einer anderen Person als dem
Anmelder zugesprochen worden ist, kann diese andere Person nach Artikel 61 (1) b) EPU
eine neue europaische Patentanmeldung fur dieselbe Erfindung einreichen. Laut

Artikel 61 (2) EPU ist auf solche neuen Anmeldungen Artikel 76 (1) EPU "entsprechend
anzuwenden". Nach Artikel 76 (1) EPU "gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der
friheren Anmeldung eingereicht und geniel3t deren Prioritatsrecht". Dies bedeutet, dass
die vom rechtméaRigen Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPU eingereichte neue Anmeldung
als am Anmeldetag der friheren Anmeldung eingereicht gilt und deren Prioritatsrecht
geniel3t (G 3/92, ABI. EPA 1994, 607, Nr. 5.4 der Entscheidungsgrinde). Aus Grunden der
Rechtssicherheit ist daher anzunehmen, dass es immer einen Beteiligten gibt, der zur
Inanspruchnahme der Prioritat berechtigt ist, auch wenn dieser Beteiligte in einem natio-
nalen Verfahren ermittelt werden muss. Folglich kdnnen sich Dritte niemals vollstandig auf
die Unwirksamkeit einer Prioritat und die mogliche Nichtigkeit eines Patents verlassen, die
sich aus einer solchen fehlenden Prioritatsberechtigung ergeben kdnnten.

115. Die Zustandigkeit des EPA fur die Feststellung der Prioritatsberechtigung bedeutet
naturlich nicht, dass die nationalen Gerichte an die Feststellungen des EPA gebunden
sind. In nationalen Verfahren zur Wirksamkeit eines europaischen Patents konnen die
betreffenden Prioritatsrechte unter Bertcksichtigung aller Aspekte beurteilt werden, d. h.
nicht nur im Hinblick auf das Kriterium "derselben Erfindung", sondern auch im Hinblick auf
die Prioritatsberechtigung. Eine einheitliche Rechtslage in allen benannten
Vertragsstaaten ist daher nicht gegeben. Allerdings unterliegen Anfechtungen der
Prioritatsberechtigung vor nationalen Gerichten nationalen Beschrankungen (wie etwa
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Vorschriften, die das Recht Dritter betreffen, die Prioritatsberechtigung anzufechten) —
unabhangig davon, wie das EPA die Prioritatsberechtigung bewertet.

Interesse Diritter, die Prioritdtsberechtigung anzufechten

116. Anders als bei Streitigkeiten Uber das Recht auf die Patentanmeldung, an denen in
der Regel nur der Anmelder und andere Parteien beteiligt sind, die Anspruch auf die
Erfindung erheben, wird die Prioritatsberechtigung Ublicherweise von Dritten angefochten,
insbesondere von Einsprechenden. Es wurde argumentiert, dass es in einer Situation, in
der sich der Prioritatsanmelder und der Nachanmelder "vollkommen und dauerhaft einig"
Uber die Ubertragung des Prioritatsrechts sind, absurd wére, wenn die Prioritat fir
unwirksam erklart und ein Patent infolgedessen widerrufen werden kénne (Bremi, A New
Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision, GRUR Int.
2018, 128, 131). Die Frage, ob ein &ffentliches Interesse daran bestehen kann, Dritten zu
gestatten, Patente aufgrund von Rechtsfehlern im Zusammenhang mit der
Prioritatsberechtigung fur nichtig erklaren zu lassen, stellt sich sowohl in Verfahren vor
nationalen Gerichten als auch in Verfahren vor dem EPA. Der High Court of Justice of
England and Wales hat in einem Urteil (Accord v. RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)) fest-
gestellt, dass "im Unterschied zu allen anderen Nichtigkeitsgrinden kein offensichtliches
offentliches Interesse an der Vernichtung von Patenten aus diesem Grund besteht"

(Nr. 77).

117. Ob die nationalen Gerichte das berechtigte Interesse von Dritten anerkennen sollten,
eine Entscheidung daruber zu erhalten, wer zur Inanspruchnahme der Prioritat nach
Artikel 87 (1) EPU berechtigt ist, unterliegt dem nationalen Recht. Im EPU gibt es dagegen
keine Einschrankungen, wer Einspruch einlegen kann. Wenn das EPA daflr zustandig ist,
zusammen mit allen Patentierbarkeitserfordernissen von Amts wegen im
Prufungsverfahren oder auf Antrag eines Einsprechenden alle Prioritatsaspekte zu
beurteilen (s. oben Nr. 91), kann es die Prifung eines Einwands gegen die
Prioritatsberechtigung nicht unter Verweis darauf ablehnen, wer den Einwand erhoben hat.
Die widerlegbare Vermutung der Prioritatsberechtigung schrankt jedoch die Mdglichkeit
von Dritten — einschlieRlich Einsprechenden — erheblich ein, die Prioritatsberechtigung
erfolgreich anzufechten.

Prioritatsberechtigung bei PCT-Anmeldungen
Der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz

118. Der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz bedeutet, dass im Fall einer
PCT-Anmeldung, bei der die Beteiligten A und B Anmelder flr verschiedene
Bestimmungsstaaten sind, beide Anmelder die Prioritat der nur von einem der Anmelder
eingereichten Prioritatsanmeldung in Anspruch nehmen kénnen, ohne dass eine
Ubertragung von Prioritatsrechten erforderlich ist (s. oben Nr. 11). Auch wenn der
"Gemeinsame Anmelder"-Ansatz flr regulare europaische Patentanmeldungen anerkannt
wird (s. oben Nr. 10, T 1933/12), ist die Anwendung dieses Ansatzes auf eine PCT-
Anmeldung mit verschiedenen Anmeldern flr verschiedene bestimmte Hoheitsgebiete
fragwurdig und wurde in der Vorlageentscheidung infrage gestellt (s. Nrn. 30 bis 33 der
Entscheidungsgrinde).

119. Nach Artikel 118 EPU — einer Bestimmung, die regelmaRig zur Stiitzung des
"Gemeinsame Anmelder"-Ansatzes angefuhrt wird — gelten verschiedene Anmelder fur
verschiedene benannte Vertragsstaaten fir die Zwecke des Verfahrens vor dem EPA als
gemeinsame Anmelder oder Patentinhaber und das Patent ist fur alle benannten Staaten
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einheitlich. Ausnahmen von der Einheitlichkeit des europaischen Patents sind in
Artikel 118 EPU vorgesehen und kdnnen beispielsweise durch frihere Rechte )
gerechtfertigt sein, die auf nationalen Patentanmeldungen beruhen (Artikel 139 (2) EPU).

120. Der PCT enthalt keine mit Artikel 118 EPU vergleichbare Bestimmung, die mehreren
Anmeldern eine gemeinsame verfahrensrechtliche Rolle im gesamten Erteilungsverfahren
auferlegen und die Einheitlichkeit des Patents fir verschiedene bestimmte Hoheitsgebiete
vorschreiben wurde. Eine PCT-Anmeldung, der ein internationales Anmeldedatum
zuerkannt worden ist, hat in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer
vorschriftsmafligen nationalen Anmeldung (Artikel 11 (3) PCT), die vom jeweiligen
Anmelder fir jeden Bestimmungsstaat verfolgt wird. Die Prifung wird von den
Patentamtern jedes bestimmten Hoheitsgebiets nach ihren jeweiligen Vorschriften
durchgefuhrt. Der PCT schlief3t nicht aus, dass unterschiedliche Prioritatsrechte fur
verschiedene bestimmte Gebiete bestehen, sei es aus materiellen Grinden (so konnte
das Kriterium "derselben Erfindung" je nach dem vor dem jeweiligen Patentamt
beanspruchten Gegenstand unterschiedlich ausgelegt werden) oder formalen Grinden (so
konnte der Anmelder flr ein Gebiet keinen Anspruch auf eine Prioritat haben, ein anderer
Anmelder fur ein anderes Gebiet aber die Prioritat derselben Prioritatsanmeldung
beanspruchen durfen).

121. Eine allgemeine Entscheidung Uber die Tragfahigkeit des "Gemeinsame Anmelder
nach dem PCT"-Ansatzes ist jedoch nicht erforderlich. Das Konzept einer impliziten
Abrede (s. unten 122 ff.) sollte eine Beurteilung ermdglichen, die in den meisten Fallen zu
dem gleichen Ergebnis fihren dirfte wie der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-
Ansatz.

Das Konzept einer impliziten Abrede

122. Wenn es keine Formerfordernisse fiir die Ubertragung von Prioritatsrechten gibt,
kdnnen Prioritatsrechte im Rahmen einer informellen oder impliziten Abrede Ubertragen
werden (s. den oben in Nr. 72 genannten deutschen Fall, in dem eine konkludente
Einigung fUr die Anerkennung der Prioritatsberechtigung fur ausreichend befunden wurde).
In der in Frage |l betrachteten Situation tritt der Prioritatsanmelder (Beteiligter A)
gemeinsam mit dem anderen Nachanmelder (Beteiligter B) aktiv als Anmelder vor dem
Amt auf, bei dem die Nachanmeldung eingereicht wird. Gemeinsam beanspruchen sie die
Prioritat der Anmeldung des Beteiligten A zu ihrer beider Gunsten. Auch wenn die spatere
PCT-Anmeldung von einem gemeinsamen Vertreter eingereicht werden kann, sollte der
Prioritatsanmelder die Einzelheiten dieser Anmeldung und die damit verbundenen
Verfahren kennen, und zwar einschliel3lich der Inanspruchnahme der Prioritat, die auch
seinem Mitanmelder zugute kommt.

123. Die Grol3e Kammer stimmt der vorlegenden Kammer darin zu, dass die gemeinsame
Einreichung unter den in Frage Il beschriebenen Umstanden — sofern es keine
gegenteiligen Anhaltspunkte gibt — eine implizite Abrede zwischen A und B belegt, durch
die dem Beteiligten B das Recht zur Inanspruchnahme der Prioritat fir das EPU-
Hoheitsgebiet Ubertragen wird (Vorlageentscheidung, Nr. 38 der Entscheidungsgrunde).

124. Die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung kann nicht in jedem Fall als
endgultiger Nachweis fur das Bestehen einer impliziten Abrede dienen. Unter normalen
Umstanden kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Prioritatsanmelder und
Mitanmelder der Nachanmeldung (Beteiligter A) damit einverstanden ist, dass die
Nachanmeldung die volle Prioritat fur alle Anmelder geniel3t. Der Beteiligte A bzw. seine
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Rechtsvorganger (einschlie3lich des Erfinders) haben in der Regel ein gemeinsames
Interesse mit dem Beteiligten B an der Wirksamkeit der Prioritat flr alle Gebiete, die durch
die PCT-Nachanmeldung abgedeckt sind.

125. Die Grol3e Kammer kommt zu dem Schluss, dass, sofern keine eindeutigen
gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, die gemeinsame Einreichung der PCT-
Nachanmeldung ein ausreichender Nachweis dafur ist, dass die Beteiligten eine implizite
Abrede eingegangen sind, dass der Beteiligte B die Prioritat der vom Beteiligten A
eingereichten Prioritdtsanmeldung in Anspruch nehmen kann. Da die Erwagungen, die zu
dieser Schlussfolgerung fuhren, nicht nur fur PCT-Anmeldungen gelten, sind das Konzept
und die Bedingungen der impliziten Abrede ebenso auf Mitanmelder anwendbar, die direkt
eine europaische Nachanmeldung einreichen, wenn mindestens einer der Mitanmelder
auch Anmelder der Prioritatsanmeldung war.

126. Um die implizite Abrede infrage stellen zu knnen, waren Beweise dafur erforderlich,
dass keine Abrede Uber die Inanspruchnahme des Prioritatsrechts erzielt wurde oder
diese grundlegende Mangel aufweist. So konnte beispielsweise der Beteiligte B
bdsglaubig zum Nachteil des Beteiligten A handeln, der dann mdglicherweise nicht
vollstandig Uuber die PCT-Nachanmeldung informiert ist. Als weiteres Beispiel wurde in
einem Amicus-curiae-Schriftsatz (efpia) eine Streitigkeit zwischen den Beteiligten am
mafgeblichen Anmeldetag angefuhrt (Nr. 3.2). Tatsachliche Anhaltspunkte, die die
implizite Abrede infrage stellen, missen bedeutsam sein und von dem Beteiligten
vorgebracht werden, der die implizite Abrede infrage stellt. Die implizite Abrede ist nach
dem autonomen Recht des EPU zu beurteilen, das keine Formerfordernisse fiir die
Ubertragung von Prioritatsrechten vorsieht (s. oben Nr. 86). Die Beurteilung des
Vorliegens einer impliziten Abrede nach dem autonomen Recht des EPU steht im Einklang
mit dem fur die widerlegbare Vermutung der Prioritatsberechtigung gewahlten Ansatz

(s. oben Nr. 86) und ist angesichts des Gegenstands der impliziten Abrede angemessen,
der ausschlieRlich dem EPU und der Pariser Verbandsiibereinkunft unterliegt.

127. Die Ubertragung privater Rechte und die diesbeziiglichen Abreden unterliegen in der
Regel dem nationalen Zivilrecht; es gibt jedoch Falle, in denen das EPU Aspekte des
nationalen Zivilrechts regelt, um einheitliche Standards zu schaffen (s. z. B. Artikel 72 EPU
zur Form der rechtsgeschaftlichen Ubertragung einer europaischen Patentanmeldung oder
die Entwicklung eines autonomen Konzepts der Gesamtrechtsnachfolge in T 2357/12).
Vor diesem Hintergrund ist nach Ansicht der GrolRen Kammer die Abrede, die sich aus der
gemeinsamen Einreichung einer Nachanmeldung konkludent ergibt, als eine Abrede zu
betrachten, die ausschlieRlich dem autonomen Recht des EPU unterliegt.

128. Eine Abrede kann (unabhangig von ihrer Form) nur gegen Beteiligte angeflihrt
werden, die am der Abrede zugrunde liegenden Sachverhalt beteiligt waren. Bei
Mitanmeldern der Prioritdtsanmeldung, die nicht an der Nachanmeldung beteiligt waren,
kann nicht vorausgesetzt werden, dass sie mit der Inanspruchnahme der Prioritat durch
andere Mitanmelder der Prioritdtsanmeldung einverstanden sind (eine Situation, die

z. B. T 844/18 zugrunde lag). Der bzw. die Nachanmelder kdnnen trotzdem berechtigt
sein, die Prioritat in Anspruch zu nehmen, weil die widerlegbare Vermutung der
Berechtigung nicht davon abhangt, ob die beteiligten Anmelder in irgendeiner Phase als
Mitanmelder gehandelt haben.

Schlussfolgerungen fiir die Vorlagefragen
Frage 1 — Zustandigkeit des EPA fur die Feststellung der Prioritatsberechtigung
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129. Ein Nachanmelder, der eine europaische Patentanmeldung einreichen mochte, sollte
nicht nur das Recht auf diese europaische Anmeldung (d. h. das Recht auf das
europaische Patent) haben, sondern auch das Prioritatsrecht, wenn dieses fur die
europaische Anmeldung in Anspruch genommen wird. Im Rahmen des EPU und der
Verfahren vor dem EPA ist streng zwischen diesen beiden Rechten zu unterscheiden. Das
Recht auf die Nachanmeldung unterliegt dem nationalen Vermogensrecht. Seine
rechtsgeschéftliche Ubertragung wird durch (anhand der nationalen Kollisionsregeln zu
bestimmende) nationale Rechtsvorschriften geregelt und fur die Zwecke des

Artikels 60 (3) EPU von den nationalen Gerichten beurteilt (s. Nm. 79 ff.). Das Recht, den
Prioritatstag fur die europaische Nachanmeldung zu beanspruchen, ist hingegen als ein
nach dem autonomen Recht des EPU und der Pariser Verbandstbereinkunft
geschaffenes Recht zu betrachten, dessen Ubertragung entsprechend auch nach dem
autonomen Recht des EPU zu beurteilen ist (s. oben Nm. 83 ff.).

130. Durch die ausschlieRliche Anwendung des autonomen Rechts des EPU auf die
Ubertragung von Prioritatsrechten entfallt die Notwendigkeit von Kollisionsregeln und der
Anwendung nationaler Rechtsvorschriften, wodurch zwei Hauptargumente gegen die
Zustandigkeit des EPA fur die Feststellung ausgeraumt sind, ob eine Partei zur
Inanspruchnahme einer Prioritat nach Artikel 87 (1) EPU berechtigt ist. Nach Abwégung
verschiedener Argumente, die fur bzw. gegen diese Zustandigkeit des EPA sprechen

(s. oben Nm. 83 ff. und 93 ff.), kommt die GroRe Kammer zu dem Schluss, dass das EPA
fur die Feststellung der Prioritatsberechtigung zustandig ist.

131. In Anbetracht der Interessen der Beteiligten, des Fehlens von Formerfordernissen flr
die Ubertragung von Prioritatsrechten und der notwendigen Zusammenarbeit von
Prioritatsanmelder und Nachanmelder bezlglich der Verfahrenserfordernisse des

Artikels 88 (1) EPU kommt die Grolte Kammer zu dem Schluss, dass eine
Prioritatsberechtigung vermutet werden sollte. Diese Vermutung muss widerlegbar sein,
um seltenen Ausnahmefallen Rechnung zu tragen, in denen die Inanspruchnahme der
Prioritat durch den Nachanmelder ungerechtfertigt erscheint (s. Nm. 101 ff.).

132. Sind die Erfordernisse des Artikels 88 (1) EPU nicht erflllt, so kann der
Nachanmelder die Prioritat schon allein aus diesem Grund nicht in Anspruch nehmen. Die
Erflullung dieser verfahrensrechtlichen Voraussetzungen wird nicht von der widerlegbaren
Vermutung erfasst. Dies findet sich in der Entscheidungsformel wieder, in der die
Einhaltung des Artikels 88 (1) EPU und der entsprechenden Regeln der
Ausflhrungsordnung als Voraussetzung fur die widerlegbare Vermutung der
Prioritatsberechtigung festgelegt wird. Aspekte, wie das EPA diese
Verfahrenserfordernisse behandelt, waren nicht Gegenstand der Vorlage.

133. Wie die Art und die Auswirkungen des Prioritatsrechts und der Prioritatsberechtigung
unterliegt auch die widerlegbare Vermutung der Prioritatsberechtigung dem autonomen
Recht des EPU. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer
Widerlegung der Vermutung auch nationales Recht bertcksichtigt werden muss. So
kénnte beispielsweise die Existenz von juristischen Personen, die an der Ubertragung von
Prioritatsrechten beteiligt sind, relevant sein und muss gegebenenfalls nach nationalem
Recht Uberprift werden.

Frage 2 — Prioritatsberechtigung in der in Frage Il betrachteten Situation

134. Frage Il behandelt eine besondere Situation, in der das EPA die Prioritats-
berechtigung feststellen muss (angesichts der Bejahung von Frage |). Die Frage betrifft
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eine Gruppe von Fallen, in denen sich ein anderer Anmelder als der Prioritatsanmelder fur
eine von beiden Anmeldern gemeinsam eingereichte Nachanmeldung auf das
Prioritatsrecht berufen mochte. Die Erwagungen, die zu der widerlegbaren Vermutung der
Prioritatsberechtigung fuhren, kommen unabhangig davon zum Tragen, ob es sich bei der
Nachanmeldung um eine PCT-Anmeldung handelt, und immer dann, wenn der
Prioritatsanmelder (als Einzelperson oder Gruppe) nicht mit dem bzw. den Nachanmeldern
identisch ist (s. oben Nm. 101 ff. und 107). Die widerlegbare Vermutung, dass der
Nachanmelder berechtigt ist, sich auf die Prioritat der Prioritdtsanmeldung zu berufen, gilt
daher in vollem Umfang fur den in Frage Il behandelten Fall.

135. Fir die in Frage Il betrachtete Situation wurde vorgeschlagen, den anerkannten
"Gemeinsame Anmelder"-Ansatz auf einen "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-
Ansatz auszudehnen, was in der Vorlageentscheidung und von der Grol3en Kammer
infrage gestellt wurde (s. oben Nm. 118 ff.). Als alternative Begrindung fur eine Bejahung
von Frage Il wurde von der vorlegenden Kammer — und auch in bestimmten Amicus-
curiae-Schriftsatzen — das Konzept einer impliziten Abrede vorgeschlagen. Die Grol3e
Kammer stimmt der vorlegenden Kammer darin zu, dass die gemeinsame Einreichung
unter den in Frage |l beschriebenen Umstanden — sofern es keine gegenteiligen
Anhaltspunkte gibt — eine implizite Abrede zwischen A und B belegt, wonach dem
Beteiligten B das Recht zur Inanspruchnahme der Prioritat fiir das EPU-Hoheitsgebiet
Ubertragen wird (Vorlageentscheidung, Nr. 38 der Entscheidungsgrinde).

136. Die Grol3e Kammer lasst die Gultigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-
Ansatzes offen, unterstitzt jedoch das Konzept der impliziten Abrede. Sie kommt daher zu
dem Schluss, dass — falls keine erheblichen tatsachlichen Anhaltspunkte dagegen
sprechen — die gemeinsame Einreichung der PCT-Nachanmeldung hinreichend belegt,
dass die Beteiligten eine implizite oder informelle Abrede eingegangen sind, wonach der
Beteiligte B die Prioritat der vom Beteiligten A eingereichten Prioritdtsanmeldung in
Anspruch nehmen kann.

137. Eine implizite Abrede kann nicht angenommen werden, wenn bei mehreren
Prioritatsanmeldern nicht alle von ihnen Anmelder oder Mitanmelder der Nachanmeldung
sind (Situation, die z. B. T 844/18 zugrunde lag, s. oben Nr. 128). Die widerlegbare
Vermutung der Prioritatsberechtigung hingegen ist auch dann anwendbar, wenn einer der
Prioritatsanmelder nicht an der Einreichung der Nachanmeldung beteiligt ist. In
bestimmten Fallen kann ein bei der Nachanmeldung fehlender Prioritatsanmelder Grunde
daflr haben, das Recht auf die Nachanmeldung (in Verfahren vor nationalen Gerichten)
geltend zu machen, oder Uber Beweismittel verfugen, um die Vermutung der
Prioritatsberechtigung im Verfahren vor dem EPA zu widerlegen.

138. Die Auslegung einer gemeinsamen Einreichung als ausreichender Beleg fur eine
implizite Abrede Uber die gemeinsame Nutzung des Prioritatsrechts im Rahmen einer
gemeinsamen PCT-Anmeldung kann unabhangig von der widerlegbaren Vermutung
gelten, die in Verbindung mit der Vorlagefrage | behandelt wurde. Eine implizite Abrede in
der in Frage Il betrachteten Situation kann jedoch die im Hinblick auf die Vorlagefrage |
angenommene Vermutung der Prioritatsberechtigung starken.
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ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Griinden wird entschieden, dass die der GroRen Beschwerdekammer
vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten sind:

|. Das Europaische Patentamt ist zustandig fur die Feststellung, ob ein Beteiligter
berechtigt ist, nach Artikel 87 (1) EPU eine Prioritat in Anspruch zu nehmen.

Es gibt eine widerlegbare Vermutung nach dem autonomen Recht des EPU, dass ein
Anmelder, der eine Prioritat unter Beachtung des Artikels 88 (1) EPU und der
entsprechenden Regeln der Ausfiihrungsordnung beansprucht, zur Inanspruchnahme der
Prioritat berechtigt ist.

II. Die widerlegbare Vermutung gilt auch in Fallen, in denen die europaische
Patentanmeldung auf einer PCT-Anmeldung beruht und/oder der bzw. die
Prioritatsanmelder und der bzw. die Nachanmelder nicht identisch sind.

In einem Fall, in dem eine PCT-Anmeldung von den Beteiligten A und B gemeinsam
eingereicht wird, wobei i) der Beteiligte A flr einen oder mehrere Bestimmungsstaaten und
der Beteiligte B fur einen oder mehrere andere Bestimmungsstaaten benannt wird, und ii)
die Prioritat einer friheren Patentanmeldung beansprucht wird, in der nur der Beteiligte A
als Anmelder genannt ist, impliziert die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung —
falls keine erheblichen tatsachlichen Anhaltspunkte dagegen sprechen — eine Abrede
zwischen den Beteiligten A und B, welche den Beteiligten B zur Inanspruchnahme der
Prioritat berechtigt.
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