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Hinweis:
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internes Arbeitsmittel der Direktion Patentrecht im Européischen Patentamt
dar. Eine Gewihr fiir Richtigkeit und Vollstindigkeit der Dokumente kann
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Retrifft: Aufzeichnung der britischen Delegation zu

Artikel 11 Absatz 4

Die Delegationen der Afbeitsgruppe I erhalten in der
Anlece eine Aufzeichnung der britischen Delegation zu Arti-

xel 11‘Absatz 4 des ErSten Vorentwurfs eines Uebereinkommens

. iber ein europiisches Patenterteilungsverfahren.
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ANTAGE

AUFZEICHNUNG DER DELEGATION DES VEREINIGTEN KOENTGREICHS
' UZBER KOLLIDIERENDE EUROPAEISCHE PATLNTAJHELDUHGEN

~ Die Delegation des Vereinigten Kénigreichs hatte’es in
der letztenfSitZung der Arbeitsgrﬁpne I Yibernommen, ein Pro-
blem zu prifen, das sich dadurch ergibt, dass frihere europal—
sche Patentanmeldungen, die zum Zeitpunkt der Elnrelchung elner"
zur Prufung anstehenden europfischen Datentanmeldung noch un-—
verdffentlicht sind, zum Stand der Technik gerechnet werden
(Artikel 11 Absatz 3). -

Artikel 11 Absatz 4 schreibt folgendes vor: .

"Absatz 3 findet nur dann Anwendung, wenn ein
filr die spidtere Patentanmeldung benannter Ver-
tragsstaat auch fur die frihere gemdss Arti-
kel 85 bekanntgemachte Patentanmeldung benannt
wdrden ist,." - ' -

Dieser kbsatz erfasst cie Pille, in denen in einer friheren
europé;schen Fatentanmeldung ' '

a) alle in der sp&teren Anmeldung benannten Veruragsstaaten
oder

- b) ein oder mehrere der in der spiteren Anmeldung benannten

Vertragsstaaten benannt sind.

Die'Wirkung des Artilkels 11 Absatz 4 ist véllig klars Im
Falle a) kann die spatere faten+aﬁmeldunc nicht zur Erteilung
fithren, es sei denn, dass der Konflikt mit cer fritheren Anmel-
dung durch Aenderung behoben wird. Im Falle b) wére die Lrtel—»
lung gleichfalls zu verwelpern, sofern der Anmelder nicht die
Benennung derjenigen Staaten zurticknimmt, die in der fruheren
Patentanmeldung benannt sind, oder diec Anmeldung gndert, um den

Konflikt in bezug auf den Gegenstand der Anmeldung zu beseitigen.
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Dies bedeutet - so kann eingewandt werden - dass die Behandlung
durch das Europdische Patentamt strenger sein wlirde als -die Be-
_bandlung, die das natlonale Patentamb eines Staates vornehmen
' darf " der Artlkel 4 Absatz 3 des Stra»sburger Uebereinkommens
von 1963 annlmmt An zentraler Stelle wlirde also vor ‘der Ertei-
lung ein otrcn"erer L_.sot«_ab elngelegt, als nach der. r_.rtellung aui“ '
natlonaler Ebene zultssig ware. In Wirklichkeit wird es sich v
gedoch Wahrschelnllch S0 verhalten, ‘dass sich praktisch alle
europélschen Patentanmeldungen auf die EWG-Staaten und das Ver-
e‘nlgte Kbnlgrelch erstrecken- ‘und sich nur in der Benennung
Aelnes oder zwei weiterer Staaten voneinander unterschelden wer-
2 ‘den. Wﬂrde der spatere Anmelder zur Aenderung der Anmeldung
' gezwungen, so wirde dies dcshalb lediglich dazu fihren, dass (
1n ‘diescn weiteren Léndcrn ein gew1sser Schutz verloren geht;
man darf sich daher ernsthaft die Frage stellen, ob es sich
lohnt ein Ver;ahren vorzusehen, um hier Abhilfe zu schaffen.
Man kénnte der Auffassung seln, dass die. etwalge Verrln erung
des Schutzes in einem oder. in zwei Stazten ein Risiko ist, das
~ einem Anmelder zugemutet werden kann, wenn er. dafur aufgrund
| elner e1n21gen Anmeldung in allen Staaten Schutz erhalt.'
4.h S nlne Art der Abhllfe, dle in Erwagung gezogcn werden
) konnte, wire dem spé*éren ‘Anmeldéer nicht nur die Méglichkeit
. _ if zZu geben, die Benennung des oder der in der fritheren Anmeldung
....... "ibenannten Staaten zurdckzunehmen, sondern. auch die: europalsche (
Patentanmeldung in—eine elnze‘staatllche Anmeldung eines ‘solchen
Staates umzuwandeln. Dies wurde bedeuten, dass:alle Vertrags-
_ staaten verp;llchtet wéren, in diesen Fillen die Umwandlung 2zu -
- ' gestatten und 1m Gegencatz "zu dem von dér Arbeltsp oppe in der
letzten Sltzung gefassten Beschluss stehen; - wonach Artikel 124
'>es dén Staaten freistellt, solche. Umwandlunsen zuzulassen. Dies
'&urfte nlcht zufrledenstellend sein;, da in dlesem Fal l alle
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Sfaaten gezwungen wiirden, ein nationales Verfahren beizube-
halten..Auf.jeden‘Féll wﬁrdenﬂsalche Umwandlungen wahrschein-
lich in einer recht spéten Phésé des Béstehens der europdischen
Patentanmeldung vorkommen und somlt Ungew1sshe1t fir Dritte
schaffen sowie schw1er1ge Verwaltungsfragen und sonstlge Pro-
bleme fﬁr die nationalen Patentdmter aufwerfen. Da dartiber hin-
aus in der Praxis bei kollldlerenden Patentanmeldungen die
Unterschiede wahrscheinlich in der Benennung anderer euro-
piischer Staaten als der EWG-IL¥nder und des Vereinigten Kdnig-
reichs 1iegen'werden, dirfte es keine zufriedenstellende L&—
sung sein, die eufopaische Patentanmeldung in bezug auf diese i
Benennung zu bearbeiten und die Substanz von dem, was fur den
Anmelder die wichtigsten Benennungen sein dUrften, n¥mlich die

EWG und das Vereinigte Konigreich, zwecks nationaler Bearbei-

tung abzutrcnnen. Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang

wdre die, welches die geéignete "nationale" Behandlung fur

die abgetrennten EWG-Anmeldungen wire; vermutlich wiirden die
EWG-L&nder eine zentrale Bearbeltung aller dieser Anmeldungen
wunschen. Im Ergebnis hitte man dann eine nationale Anmeldung

fir das Verelnlgte honlgrelch und zwel europdische Anmeldungen:

eine fuUr die EWG und eine fUr dle ﬁbrlgen benannten Staaten.

Bei den belden letzteren wirde es sich dann praktisch um elne _
"aufgespaltene‘ europdische Patentanmeldung handeln, die im £
n¥chsten Absatz behandelt wird. ’

5. - Eine andere Mbgllchkelt wdre es, die "Aufspaltung" der
spiteren Anmcldung zZu gesuatten. Hierbei hdtte der Anmelder
bei Feststellung eines Konflikts mit einer fritheren europ@ischen
Patentanmeldung die Mdéglichkeit, seine Anmeldung in zwei Teile
zu teilen, von denen der eine die in der frﬁherén:Anmeldung be-
nennten Stazten und der andere die verbleibenden benannten
Staaten erfasst. Dies wlrde dazu fihren, dass der Anmelder ohne
weitere Aenderung der Anmeldung ein Patent fiur diejenigen
Stzaten erhalt, die in der friheren Anmeldung nicht benannt
sind, wthrend das Eufopéische'Patentamt dennoch in. der Lage
ist, den Konflikt mit_dér fritheren Anmeldung zu 1l8sen, soweit
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- die 1n ihr benannten Staaten betroffen sind. Obglelch dlese

Ldsung in den Fallen gangbar 1st, in denen nur eine frihere
Znmeldung zu berﬁck51cht1gen ist, flhrt sie doch offen31cht11ch
bei Konfllkten mlt zwel oder mehreren frﬁheren Patentanmeldungen,

in denen verschledene Gruppen von Vertragsstaaten benannt werden,

" zu mancherleil’ Kompllkatlonen. In solchen Fallen mﬁsste dle ur-

sprﬁngllche Anmeldung in mehrere "Tranchen" aufgespalten werden,
wobeil aede "Tranche" unterschledllche Patentanspruche und még-
llcherwalse eine unterscnledllche Bescnrelbung enthalten wiirde.

~ Eine weltere "Aufspaltung" kdnnte infolge eines Elnspruchs

notwendlg werden. Zur Durchfﬁhrung dieser Losungbraucht Ar-
tikel 11 Absatz 4. nicht geéndert bAVE weraen, doch wdre eine neue
Ausfunrungsbestlmmung fiir das anzuwendende Verfahren auszuar-
beiten. In der Praxis kénnten die e*nzelnen."Tranchen" der An-
meldung die ursprungllche Nummcr der. Anmeldung erhalten und
mltelnander bearbeltet werden._Es e”sche;nt nicht. notweﬁdlg,
die Zahlung weltcrer Anmelde— Recherchen-, Prifungs- und
Jahresgebhhren Zu verlangen, (derartlge Zahlungen dﬁrften ohne-
hln schwer zu recntfertlgen sein, weil die "Aufspaltung mog—

»Jllcherwelse allein dadurch erforderlich geworden ist, dass der

Anmelder zufalllg einen Staat mehr benbnnt als . dles bel der
frﬁheren A”meldung der Fall War) und es dﬁrfte ausrelchen, wenn
d’c Gebibren fur die E*tc1lunn'un fir d¢e Dz chosfca

nur elﬁﬁsi entrlchtet werden. Es kénnte eln eanlges europalsches

¢
._Patent ertellt werden, wobel die elnzelnen Patentschrllten in

einem e1n21gen Heft zusammengefasst wuraen,.ln dlesem Fall wirde
nur. elne Patentnummer benotlgt. Dies kdnnue Jedoch zu Unklarhei-
ten fuhren, und es ist ‘wohl. ratsam, getrennte europ“lsche Patente

T zZu ertnllen und dabel untersch1ea71cbe Nummern oder dleaelbe

Nummer mit verschledenen Untergl*ederungen zu verwenden. Dle.
Artikel. und dle Ausfhhrungsbestlmmungen wiren. wahrschelnllch
in einigen Punkten neu abzufassen. Obglelch dle "Aufspaltung"
fraglos glne kompllzlerte.Ldsung 1st, sind dabei die Kompli-
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kationen offensichtlich nicht grésser als beim Umwandlungs—
verfahren, bei dem dic Anmeldung fir jeden betroffenen Staat
getrennt zu bearbeiten ist. Daruber hinaus ergibt sich der.

elﬁdebtlge Vorteil, dass alle- "Tranchen" zentral und nur in ‘
einer Sprache bearbeltet wiirden.

6. | Diese beiden LYsungen setzen keine Aenderung des Wort-.
lauts des Artikels 11 voraus. Der Vollsténdlgkelt halber sollen
nachstehend zwei weitere ﬁbgllChkCltcn behandelt werden.
Erstens konnte Artikel 11 Absatz 4 dahingehend ge#ndert wer-

~den, dass der Anwendungsbereich des‘Artikeis 11,Absatz 3 auf
F2lle beschrinkt wird, in denen in den kollidierenden euro-
pédischen Patentanmeldungen dieselben Staaten benannt worden
sind, also auf Fall a) unter Nummer 2. Dies wlirde bedeuten,
dass das Europdische Patentamt im Falle b) nichts unternehmen
kdnnte, um den Konflikt zu bese itigen. Werden in der frhheren
Anmeldung der Staat A und in der spéteren Anmeldung die
Staezten A und B benannt, so kdnnte bei der spiteren Annmel-
dung ein europdisches Patent nicht wegen Neuheitssch#dlich-
keit der fritheren Anmeldung verweigert werden. Nach der Er—
teilung des Patents kdnnte der Konflikt jedoch - auf Grund
‘der Artikel 133vundv134 in der von der Arbeitsgruppe I im
September angenommenen. Fassung - auf nationaler Ebene gemiss
den Rechtsvorschriften.des Staates A weiter ausgetragen werden.
Diese Lésung dlurfte mit dem Geist des Uebereinkommens unVer—
einbar sein, vor allem weil sie in der Praxis zur Folge hHtte,
dass des “uropalsche Patentamt nur deshelbnichts internchmen
kKdnnte, um einen eindeutigen Konflikt zwischen zwei euro-
pdischen Paten 1tanmeldungen zu beheben, weil beispielsweise
in der fritheren Anmeldung x I4nder und in der spéteren An-—
meldung X + 1 Lander benennt sind. Das Patentamt wire ver-
pflichtet, ein europalsches Patent zu erteilen, obOIelch ihm
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bekannt ist,vdassAdieses'Patent in X Landern ungultig ist.
Ein solches Ergebnis dirfte weder dic Staaten noch die An-
melder zufriedenstellen. '

7. Die zweite Mdglichkeit besteht darin, Artikel 11 Ab-
satz 4 zu streichen. Dies h¥tte zur Folge, dass eine frithere
europélsche Patenuanmeldung gegenﬁber einer spédteren Anmeldung.
neuheitsschidlich sein kann, und zwar unabh#ngig davon, welche
Stazten in den beiden Anmeldungen benannt sind. Diese Folge
ist sogar noch hirter e2ls die ‘unter Nummer 3 erwdhnte Wirkung

e und gibt zu den glelchen Einwdnden Anlass. Trotzdem handelt
""""" es sich hierbei - wie im Falle der Nummer 3 - um eine leicht
durchfihrbare Ldsung, die sich als eine logische Fortsetzung
der Konzeptibn des Artikels 11 Absat2-3 rechtfertigen lisst,
wonach mit dem europiischen Patent die erste Person belohnt
werden soil, die die Initiative ergriffen hat, der Oeffent-
lichkeit durch Einreichung einer europdischen Patentanmeldung
‘eine Erfiﬁdung zuganglich’zu machen, und wonach der subjektive
Vorgang der Erfindung selbst nicht zur gultigen Erteilung
. elnes'Paten+é fthren kann. Zudem wlirde dies in der Praxis
wehrscheinlich zu einem Uberméssig reduzierten Schutz in nur
wenigen Staaten fthren, weil - wie unter’ Hummer 3 ausgefuart -
- damit zu rechnen ist, dass in jeder Anmeldung der Grossteil
i ' - der Vertragsstaaten des Uebereinkommens benannt wird. Eine
' derartige Losung wird jedoch bel den interessierten Kreisen
nochstwahrscheinlich keinerlei Anklang finden. '
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