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REGI :sRmmSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES ?u~OPAEISCHm~

PAT ENTERT EI LUNGSVE..-qFAHRENS

- Sekretariat -

BrUssel, den 15. Oktober 1970
BR/GT I/64/70

UNTERGRUPPE "AUSFUEHRUNGSORDNT.JNG"

DER ARBEITSGRUPPE I

Betrifft:.Bemerkungen der Delegation des Verein;Lgten Konigreichs
zu Artikel 70 Nr. 1

i Die Deleg~tion des VereinigtenKonigreichs hat diese Aus-
fJfr':1)2'1gBb!;,;r:~':':::'::rLmgin der Fa2sur:g~ die am letzten Tag der'
z~6iten Si~z~~g der Unt8rgruppe vom 15. bis 18. September 1970
vereir..bartworien ist, sorgnn tig geprUft. Sie hatte sich. in
der 3i tZ~J.g ihren St,::m:lpu.."'lktvorbehal ten, weil sie naher prilfen
wollte1 ob dem IIB dUTch diese Bestimmung eine lclangemessene
Bels.stu:Jgauferlegen wUrde.

...

~

Es ist festzustell~n, dass die AusfUhrungsbestimmung ke~ne
imtergeordnete Vorschrift zu Artikel 70 ist, sondernei~e .Leit~
linie fUr dessen Auslegu...ngoFalls die AusfUhrungsbestimrnung An-
sprache ~uliesse, die nicht durch eine einzige erfinderis~he .
.Idee Y8rbunden sind, so bedeutet dies ei11e Erwei terung der :I:'rag-'
~eite d8s Artikels 70. In diesem Fall ergaben sich unvermei~-
lic~ Schwierigkeiten. fur das lIB, weil wahrscheinlich Recherchen
fUr meta' als eine. erfinderische Idee erforderlich waren, und
.dies vernutlich fUr eine Recherchengebuhr, weil Artikel 70 in
der Ausleg\l...'>'lgder betreffenden AusfUhrungsbestimmung gegenliber
AItikel 79 Absatze5 biB 7 als vorrangig anzusehen ist. Ausser- .
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dem hatte das Europaische Patentarnt Kosten fUr Pr~1:flli'1.gu.ndVer-
offentlichung sowie andere Ausgaben in bezug auf mehrere er-
finderische Ideen zu tragen, wahre~d es nur eine eirunalige Gebuhr
fUr die Anmeldung usw., eine Serie JahresgebUhren fUl~die An-
meldung und auf langere Sicht seincn Anteil an nur einer Serie
von JahresgebUhren fUr Patente erhielte.

Das Vereinigt~ Konigreich ist zu aem Schluss gekommen, dass
der Entwurf einer AusfUhr~~gsordnllilgAnspruche zulasst, die auf
mer~ als einer erfinderischen Idee in ein und ders€lben Anmeldung
beruhen. Es hat gegen die Buchstaben a und b grQ~dsatzlich nichts
einzuwendent und zwar gleichgUlt{g, ob ~~mulativ oder alternativ
betrachtet. Ferner hat es keine grundsatzlichen Einwande zu Buch-
stabe c, wenn diese Bestimmung eine Alternative zu Buchstabe a
und/oder b darstelltj sie meint aberi dass sioh mehrere erfinde-
rische Ideen ergeben kOl'Ulten,wenn Buchstabe c entweder .mit Buch-
stabe a oder b oder aber mit beiden kunm..lativ ist"

Diese Sch~ierigkeit ergibt sich daraus, dass ein typischer
. .Verfahrensanspruch ausdrUcklich oclerimplizite drei Faktoren ein-

schliesst: (i) das Ausg~lsmaterial, (ii) die hierllii~ausgefUhrten
Arbeitsvorgange und (iii) das resultierende Erzeugnis. Einer oder
mehrere dieser Faktoren konnen fUr -sich allein eine erfinderische
Idee bilden. Die Buchstaben a und b kumulativ betrachtet umfassen ~
deshalb: das Verfahren fUr die Herstellung eines Erze.L~gisses unter
Binbeziehung der Faktoren (i), (ii)illld (iii)s das Erzeugnis~ welches
den Faktor (iii) bildetf sowie - ein typisches Verfar~en _ d~e
VcrwendQ~g des Erzeu~isses, dessen A~sgansmaterial der Fakto~ (iii)
ist und das zwei weitere Faktoren - nsmlich (iv) lL~d (v) _ ein-
schliesst, welche die nach diesem zweiten Verfahren ausgef~xten
Arbeitsvorgange bzw. dessen Enderzeugnisse darstellen. Unabhangige
AnsprUche in bezug auf das Verfahren,. das Erzeugnis und di: Be-
nutzlli'"1gum.fassen deshalb die mitcinander zusammen.'I1angendenl'aktoren
(i) bis (v), von denen j eder j edoch explizite oder implizite den
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Faktor (iii) einschli2sst und wohl als auf einer einzigen er-
finderischen Idee beruhend gelten kann.

Wird Buchstabe c nun kumulativ angewandt, so wUrden die An-
sprUche einen unabhangigen Anspruch betreffend eine Vorrichtung
enthalten, die zur AusfUhrung der bei der Herstellung von (iii)
erforderlichen Arbeitsvorgange oder der bei der Benutzung von (iii)
erforderlichen Arbeitsvorgangebesonders entwickelt worden ist •.
Diese Vorrichtung kann deshalb auf ~en Faktor (ii) oder auf den
Faktor (iv) gerichtet seinund somit auf einer anderen erfinderischen
Idee beruhen als derjenigen, die alleiri die nach den Buchstaben a
und/oder b zulassigen Ansprliche verbindet also Faktor (iii)•.Dies
~8nn eine besondere Recherche erforderlich machen.

Dies lasst sich an einem Beispiel nachweis en. Angenommen, eine
A~~elQung entnalt ftL~funabhangige Anspruche:

I. Ein Verfahren zur Herstellung eines Stoffes (iii) aus Stoff (i)
durch eine Reihe von Arbeitsvorgangen (ii), einschliessllch
Kracken des Stoffes (i) Ullter bestimmten physika.liscb,enBe•.

. . . .".' '.

dingu..."1gen,Fraktionierdestillation des resultiere:nde:n.E:rz6Mg~
nisses und Unterwerfung eine~ Teils einer chemischen ..~ub-- ....

,..
stitution uIlter anderen physikalischen Bedingu..l'lgen.

..". : (._~

II.'Der Stoff (iii).
.,

• .J

III. Ein Verfahren zur Herstellung korrosionsbestandiger S-;ahlbander'"
(v) <lurch eine Reihe von Arbeitsvorgangen (iv), verbunden mit
kontinuierlichem BesprUhen des sich bewegenden Bandes bis zu
einer gewissen Starke mit Stoff (iii) urtter bestimmten Be-
d,i.ngu...'>1genin bezug auf Temperatur, Druck und atmospharischer
Tragheit.

IV. Vorrichtung zur DurchfUhrung der Arbeitsvorgange (ii),ein-
schlies31ich I~ackllillage,Fraktionierdestillations-Apparat,
Bearbeitungskammer, .geeignete Verbindungen und Anlage zur Auf-
rechterhaltung der gewUnschten physikalischen Bedingungen in
Krackanlage und BearbeitQl'lgskammer.
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V. Vorrichtung zur DurchfUhrung del"Arbeitsvorgange (iv), ein-
sc~liesslich einer Anlage zum kontinuie~lichen Transport des
B::'':-.d.materials durch eine KaII'4l'1lerp ei!l8s Spruhkopfs'in del"Kamiller,
einer Vorrichtung zur Kontrolle des F'lussigkeitsz~lflusses zum
Kcr-f in einer Geschvd.ndigkeit, die ZlU' Bildung del'gewu..'1.schten
Sta~ke auf dem Banderforderlich ist, einer Anlage zur Aufrecht-
erh~ltung einer Gasatmosphare in der Ka~~er, die von der del"
Uogebung abweicht, und einer Anlage zur Aufrechterhaltung be-
sonderer Temperatur- und Druckverhaltnisse in der Kammer.

Nach dem vorgeschlagenen Ent~Arf ktr~'1.te~~~ese ftillfA~sprUche
in de~selben Anmeldung enthalten sein; die Anspi-uche IV und V be-
ziehen sich aber eindeutig auf v611ig andere erfinde~ische Ideen
als derjenigen,die die Verbindung Lder Stoff (iii17 zwischen den
Anspruchen I bis III bildet, so dass drei getrennte Rec!1.erchen
durchzufUbren'sind.

Das Vereinigte Konigreich k~~ deshalb dem Entwurf der be-
trcffenden A,usfUhrungsbesti~~ung in dieser weiten Fassung nicht zu-
stimrnen.

Ferner wird die Ansicht vertrete:1, dass es besser w3.:r'e,in
den Bu.chsta"bena bis c die Bezugnahn:lenauf "wenigstens einen unab-
h.EingigenPatentanspruch'~ durch Bezug.nahmen auf "einen unabhangigen
Patentanspruch" zu ersetzen; hierdurch W'Jrde ausgeschlossen, dass
f~ ein Verfahren zur Herstellung odsr zur Verwendung eines Erzeug-
nisses me1"...rals ein Patenta...Y1spruchzulfissig ist, wahrend fUr ein
Erzeugnis nur eiI)Anspruch geltend gemacht werden karm (Buch-
stabe~ a und b),~'1.ddass fUr eine Vor=ichtung ZlU' AusfUhrungeines
Verfar~ens mehr als ein Patentansp~uch zu~assig ist, wahrend fUr

.ein Verfahren nur ein Unabhangiger Anspruch geltend gemacht werden
k2.r.:n (Buchstabe c). Es warevorzuziehen, werm aIle Bezugnahmen

['(..

B~.~~ I/64 di70 zat/LB/bm •• 0/ •• 0



t" - 5 -

in der Einzahl sttl'rlden,die DurchfUhrungsbestimmUllg zu Arti-
kel 70 Nr. 2 vrurde dar~ - soweit erforderlich - auf aIle Grup~en
von Anspruchen Anweudung fin~en.

Die vorstehenden Darlegungen laufen dQrauf hinaus, dass die
betreffende Bestimm~~g nach Ansicht des Vereini~ten Konigreichs
die Fassung der PeT-Regel 'Nr. 13.2 erhalten sollte. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass ein ahnlicher Standpunkt in be:i.d.en
Fassungen des Artikels A zum Ausdruck kc~~t, die der Sachver-
standigenausschuss des Europarates im Jahre 1968 erstellt hat
(KAP/brev.(68) Seiten 34 bis 36).
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