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UEBEPJflTTLUNGSVEIDaERK

Betrifft: Aufzeichm~"lg der britischen Delegation zu
P~tikel 11 Absatz 4

Die Delegationen c1erArbei tsgruppe I erhal ten in der
A~aee eineAufzeichnvng der britischen Delegation zu Arti-
kel 11 Absatz 4 des Ersten Vorentwurfs eines Uebereinkommens
L~er ein europaisches Patenterteilungsverfahren •
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AeFZEICHNUNG DER DELEGATION DES VEREINIGTEN KOENIGREICHS
-UEBER KOLLIDIEREI{DE EUROPAEISCHE PATENTAlITillLDillfGEN

1. Die Delegation des Vereinigten IG5nigreichs hatte -es in
der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe I ubernommGn, einPro-
blem zu prUfen, das sich dadurch ergibt, dass frUhere europai-
sche Pat entanmeldungen, die zum Zeitpunkt derEinreichung einer

- .
zur P:i."U.funganstehenden europl:1ischenPatentanmeldung noch un-
veroffentlicht sind, zUID.Stand der Technik gerechnet werden
(Artikel 11 Absatz 3).

2. Artikel :1 Absatz 4 schreibt folgendes vor: -

llAbsatz3 finde.tnur dann /I.nwendung,wenn ein
fUr die sp~tere Patentanmeldung benannter Ver-
tragsstaat auch fUr die frUhere gemass Arti-
kel 85 bekanntgemachte Patentanmeldungbenannt
worden ist."

Dieser Absatz erfasst c.ieF~lle, in denen in einer frUheren
europaischen Patentanmeldung
a} alle in dersp~teren Araeldung ben~~ten Vertragsstaaten

oder
~~o • b) ein oder mehrere der in der spateren Anmeldung benannten
~_: Vertragsstaaten benamlt sind~

3. Die Wirkung des Artilr.els11 Absatz 4 ist vollig klar.- 1ni

FaIle a) kann die spatere Patentanmeldlli~gnicht zur Erteilung
fUhren, es sei denn, dass der Konflikt mit der frUheren Arunel-
dung durch Aenderung behoben wird. 1m Falle b) w~re die Ertei-
lung gleichfalls zu verweigern, sofern der ~~melder nicht die
Bener...nungderjenigen Staaten zurucknimmt, die in aer frUheren, -
PatentanmeldQ~g benannt sind, oder diG L~eldung andert, ~un den
Konflikt in bezug aVJ den Gegenstand der Anmeld\mg zu ~eseitigen •
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Dies bedeutet - so kann eirigewandt werden - dass die Behandlung
durch das Europaische Patentamt strenger sein wUrde als.die Be-

_handlung, die das nationale Patentamt eines Staatesvornebmen
darf,' der Artikel ..4-Absatz 3 des Strassburger _Uebereinkommens.

. .
von 1963 8.!lJ."1.immt.An z-entraler Stelle wUrde ~lsovor. 'der Ertei-
lung cin 8tre~gere'rL=lsst~~b eingelegt, als nach' der. Erteil1IDg auf"

. '. . - . '. .
nationaler Ebene zul~ssig ware. InWirklichkeit.wird es sich

. -' . . ,.
jedoch wahrscheinlichso verhalten, dass sich praktisch aIle
europ~ischert Patentanmeldungen auf. die EWG-Staaten '1IDddas Ver-
einig~e .K"6nigreich' ~'rstreckenUri.d si ch nur in der Benenn'Wlg
eines oder zweiweiterer Staaten voneinander unterscheiden wer-
den. Wilrde .der spatere Anmelder zur Aenderung dar Anmeldung
gezwungen, so wUrde dies deshalb l-ediglich dazu ftL'1.ren,dass (
in ..diesen wei teren Land'ern ein gewisser Schutz verloren geht;
~an d~rf sichdaher ernstllaft die .Frage stellen,. ob ess~ch
lohnt, ein Verfahren vorzusehen, umhier.Abhilfe zu schaffen.
l1an konnte der Auffassungsein, dass die .etwaige Verringeru.:.'"1.g
des Schutzes in eiriemoderin zwei Staaten einRisikoist, das
~~nem A.n.melderzugemute-;; 'werden kann, werm erdaf.\1r auf'grund
einereinzigen Anmeldung in allen Sta~tenSchutz erh~lt~

__ .. f •..•

4. Eine Art der Abhilf:e, die in Erwagung gezogen we~,den
k<5nn.t-e,ware 'dem spat eren. :Annielder ;nicht -nur die 'M6glichkei t
zu gebe~~die Benennung d~s oder der inderfrUheren Anmelaung
,bena.nnt~Ii. staat en zui"Ucki'linehmen, sondern .auch. die. europaische (
Pat ent anmel dung in': eine einzelstaatliche .Anmeldung:eilles.: solchen
Staates 'lunzuwandcln. Dies wUrdebedeuten, dass: ~lJ:,e yertrags-
staaten verpflichtet waren, in diesen Fallen die Umwandl1IDgzu .
gestatt~n' Und'"im Gegensatz";Zu' dem von a.er Arbei tsg;ruppe in der~ . . .•. ~

letzten Si ~zUng gefassten' Beschluss -stehen; ..wonachArt~kel 124
es den Staa-ten freistellt, .s.olche.Umwandlungen zuzulassen .. Dies
dilrfte nich-t zu£tiedenstellendseiri'~ da in diesem Fall aIle
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StaEtc~ gezwungen vrurden, ein nationales Verfahren beizube-
halt en. Auf jeden Fall wUrden s~lche Umwandlungen wahrschein-
lich in einer recht sp~ten Ph~se des Bestehens der europ~ischen
Patentanmeldung vorkommen und somit Ungewissheit fUr Dritte
schaffen sowie schwierige Verwaltungsfragen und sonstige Pro-
bleme fUr die nationalen Pat'ent~mter aufwerfen. J)a darUber hin-
aus in der Praxis bei kollidierendenPatentanmeldungen die
Unterschiede wahrscheinlich in der Bcnennung anderereuro-
p~ischer Staaten als der EWG-L~der und des Vereinigten K6nig-
reichs liegen werden, dUrfte eskeine zufriedenstellendeLo-
sung sein, die europl1ische Patentanmeldung in bezug auf diese
Benennung zu bearbeiten und die Substanz von dem, was fUr den
Anmelder die wichtigsten Benennungen sein dUrften, nl1mli'chdie
EVlG.und das Vereinigte I05nigreich, zwecks nationaler Bearbei-
tung abzutrcnnen. Bine weitere Frage in diesem Zusammenhang
w~re die, welches die geeignete "nationale" Behandlung fUr
die abgetrenntenEWG';"Anmeldungen wl1re;vermutlich V\rUrdendie
EWG-Ll1nder eine zentrale Bearbeitung aller dieser Anmeldungen
wUnschen. Tm Ergebnis h~tte man dann eine nationale Anmeldung
fUr das Vereinigte IG5nigreich und zwei europl1ische Anmeldungen:

. .

eine Iur die EWG und eine fUr di'eUbrigen beIiannten Staat en.
Bei den beiden,letzt-eren wUrde es sich dann:praktisch um eine
"auf'gespaltene'l europl1ische Patentanmeldung handeln, die im (~~:
nl1chsten Absatz behandelt wird.

5. Eine andere :M'6g1ichkeit wl1re es, die 11Aufspal tung" der
spl1teren Anmcldung zu gestatten. Hierbeihl1tte der Anmelder
bei Feststellung eines Konflikts mit einer frUheren europl1ischen
Patentanmeldu..'1.gdie l;I"6g1ichkeit,.seine Anmeldung in zweiTeile
zu teilen, von denen der eine die in der frUherenAnmeldung be-
nannten Staaten und der andere die verbleibenden benannten
Staaten erfasst. Dies wUrde dazu fUhren, dassder Anmelder ohnc
wei tere Aenderung der Anmeldung ein Patent fUr diejenigen
Staaten erhl1lt, die in der frUheren Anmeldung nicht benannt
sind, wl1hrend das Europl1ische Patentamt dennoch in der Lage
ist, den Konflikt mit der frUheren Anmeldung zu l~sen, soweit
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die in ihr benannten Staaten betroffen sind. Obgleieh diese
Losung in den F~llen gangbar ist, in denen nur eine frUhe~e
bmeldu:lg zu berUcksichtigenist, fUhrt sie doeh offensiehtlieh
bei "lConfliktenmi't zwei oder mehreren frUheren Pat ep.taruneldungen,
in denen versehiedene Gruppen '';on 'Vertragsstaaten benannt 'werden,
zu mancherleiKomplikatione"n. 1n'solehen F~ilen,mUs~te die ur-
sprUngliche Anmeldung in mehrere "TraneJien" aufge~palten werden,
wobei jede "Tranehe"untersehie'dliehe ~atentansprUehe 'und mog-
licherweise eine untersehiedlich'e Besehreibung enthalten wUrde.. . . ,.. .' . .

Eine w,eitere IIAufspal tu.ng" konnteinfolge eines Einspruchs
. - .... . ... ..

notwendig werden. Zur DurehfUhrung diesel' Losungb~ucht Ar-
,tikel 11 Absatz 4 nieht gefuldert zu w~rden, ,doehware eine neue (
Ausf~~rungsbestimmung fUr das.anzuwendende Verfahrenauszuar-
bei ten. In del' Praxis' konnt.en die einzelnen "Tranehen" del' An-
.meldung die ursprUngliehe NU.lIlL1erder;Anm8ldung erhal ten und
miteinanderbearbeit~t werde~. Es erscheint nicht ,notwendig,
die Zahlung weiterer Anmelde-, Recherehen-, ,PrUfungs- und
J.ahresgebUhren zu verlangen,. (derartige Zahlungen dUrften ohne-

. -
hin schyve~ zureehtfertigen sein, weil die ".Aufspaltung" mog-
.1iehe,r.weise a1leindadureh er;forderlieh 'geword~n,'ist, ,dass del'
~elder zuf~llig ..ein~n Staatmehr benGnnt, als dies bei del'
'frUh'~ren kme1d~g del' F~ll war)' und es,du.rft~ ~usrei~h~n; wenn

. • : • • • • ". •. - : ;"" • I .: ;" -..

die GGtf~:ro:n rur die Erteilung una.~J.r die DL"1.1el:kostC'<..:\. .
nu; e'jn~f~.;t~n~ri~htet ~erd'~n':.'Es -kOrIDtB'ein"ein~iges europ~isehes.

. ". . , ..' ' '.. . . " ' , . '. " . .: . " (
Patent er:t;eil t werden,' wobei die einzelnen Patentschriften in \
.ein~m einzigen Heft ,zusammengefasst wUrden;.' in d:i.e~emFall wUrde
nul', eine Patent'nummer be,notigt. Dies' konnte .. jedoch' zu Unklarhei-
t~n fUhre:q., und es, ist wohl ratsam;, getrcnnte ,europ~isehe Patente
zu erteilen und dabei unterschiec.liehe Nmmnernoder dieselbe
Nummermit ';erschiedenen 'Untergliederungen ZU, verwenden. Die
..Artik e1'.'und di e AusfUhru..Tlgsbe stimmu:nge~w~;~n..wahrseh eiIlli ch
in einigen Punkten n~u abzuf~ssen.' Obgle'ich die, "Aufspal tung"
fraglos eine komplizierte' .Losung ist, "sind dabei' die Kompli-

. .. .
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kationcn offensichtlich nicht grosser als beim Umwa."1dlungs-
verfahren, bei dem die Anmel~ung fUr jeden betroffencn Staat
getrennt zu bearbciten ist. DarUber hinaus ergibt sich der
eindeutige Vorteil, dass aIle. "Tranchen" zentral und nur in
einer Sprache bearbeitet wUrden.

6. Diesebeiden Losungen setzen keine Aenderung des Wort-
lauts des Artikels 11 voraus. Der Vollst~digkei t halber sollen
nachstehend zwei 'Yveitere ll'6glichkei t.cn behandelt werden.
Erstens konnte Artikel 11 Absa:tz 4 dahingehend goEL"1dertwer-
den, dass dcr Anwendungsbcreich des Artikels11 Absatz 3 auf
F~lle beschrw ..kt wird, in denen in den kollidierendeneuro-
p~ischen Patentanmeldungen dieselben Staaten benannt worden
sind, also auf Fall a) unter Nummer2. Dies wUrde bedeuten,
dass das Europ~ische Patentamt im FaIle b) nichts untcrnehmen
konnte, urn den Konflikt zu bescitigen. Werden in dcr frUheren
A-TlID.eldungder Staat A und in der sp~.teren Anmeldung die
Staaten A und.B bene..nnt, so konnte bei der sp~teren Anmel~
dung ein europaisches Patentnicht wegen Neuheitsschadlich-
kei t der frUheren Anmeldung verweigert werden. Nach der Er-
teilung des Patents konnte der Konflikt.jedoch - auf Grund
der Artikel 133 und134 in der v.on der Arbeitsgrnppe I .im
September angenommenenFassung - auf nationaler EQene gem~ss
den Rechtsvorschriften.des St.aatc.s A weiter ausgetragen werden.
Diese LostLllgdUrfte mit demGeist des Uebereinkommens unver-
einbar sein, vor allem weil sie in der Praxis zur Folge h~tte,
dass .das Europaische Patentamt nur dcshalbnichts unternehmen
konnte, urn einen eindeutigen Konflikt zwischen zwei euro-
p~ischen Patentanmeldungenzu behebcn, weil beispielswcise
in dcr frUheren Anmeldung x L~der li..."'1d.in der spttteren An-
meldtmgx + 1 Lttnder benannt sind. Das Patentamt ware ver-
pflichtet, eineuropaisches Patent zu erteilen, o?gleich ihm
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bekannt ist, dass dieses.Patent in x Lttndern ungUltig ist.
Ein solches Ergebnis dUrfte weder die Staaten noch die An-
melder zufriedenstellen.

Die zwei teI:!foglichkeit besteht darin, Artikel 11 Ab-
satz 4 zu streichen. Dies h~tte zur Folge,. dass eine frUhere
eur6p~ische Patentanmeldung gegenUber einer sp;;tterenAnmcldung .
ncuhei tsschtidlich sein k81m, und zwar unabhtlngig davon, welehe
Staaten in den beid~n Anmeldungen benannt sind. Diese Folge
ist ,sogar nochh11rt'er els die'unter Nummer 3 erw8.hnteWirkung
und gibt zu den gleichen E?-nwanden Anlass. Trotzdem handel t
es sich hierbci - wie im FaIle der NWfu~er 3 - urn eine leicht
durchfUhrbare Losung, die sich als eine logischc ~ortsetzung
der Konzeption des Artikcls 11 Absatz 3 rechtfertigen l~sst,
wonach mit dem europ~ischen Patent die erste Person belobnt
werden solI, a.ie die Initiative ergriffen hat, der Oeffent-
lichlceit durch Einreichung einer europaischen Patent~~eldung
eine Erfindung zugttnglich zu machen; und wonach der subjektive
Vorgang der Erfindung selbst nicht zur gUltigen Erteilung
ein~s Patents fil.""lrenkann. Zudem v.rUrdedies in der Pra::ds
wahrscheinlich zu einem Ube~~ssig rcduzierten Schutz in nur
wenigen Staaten-f~~ren, weil - wie unterNummer 3 ausgefillLrt-
damit zu rechnen ist, dass in j eder .Ar1..meldungder Grossteil
der Vertragsstaaten des Uebereinkommens benannt wird. Eine
derartige Losung wirdjedoch bei den intf:ressierten Kreisen
hochstwahrscheinlich keinerlei Anklang finden.

. \ .
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