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PATENTERTEITUNGSVERFAHRENS

-~ Sekretariat -

UEBERMITTILUNGSVERMERK

Betrifft: Aufzeichnung der séhwedischen Delegation betreffend
Artikel 16 des Uebereinkommens

Die Delegationen der Arbeitsgrﬁppe I erhalten in der
Anlage eine Aufzeichnung der schwedischen Delegation Uber
ein Probiem im Zusammenhang mit Artikel 16 des Vorentwurfs.
eines Uebereinkommens-ﬁber ein europfisches Patenter- |
teilungsverfahren.
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‘ ?LHLENDED CHT AUF ‘EIN VUPOPAVISCHVS PATENT ALS NICﬂTICKVLES—

 GRUND
. Standpunkt der schwedischen Delegation -

1. °  Die Arbeitsgruppe bringt auf Seite 4 des Ersten~Vofentf
wurfs einer Ausfithrungsordnung in der Bemérkung 1_bétréffend
‘die Nummer 1 zu Artikel 16 zum Ausdruck, dass "die Moglich-
\kEIt besteht, dass ein europalsches Patent einem Anmelder

erteilt erd, dessen Nlchtberechtlgung festgestellt worden
ist". '

Die schwedische‘Delegation hat auf der Tagung der .
‘Konferenz vom 20. bis 28. April 1971 Zweifel geBussert, ob
der Erste Vorentwurf des Uebereinkommens - (nachstehend mit
VUe abgekiirzt) tatsichlich in dieseér Weise auszulegen is%t.
Auf Ersuchen der deutschen Delegation ist die schwedische
Delegation.gebeten worden, eine schriftliche Erklérung zu
unterbreiten und darin im einzelnen darzulegen, wie der VUe
. sonst ausgelegt werden kSnnte. | )

2. ' Solange die Konferenz den eingangs zitiertenlsatz nicht in

einer ausdriicklichen Entscheidung bestdtigt hat, wird'davon
B ausgegangen, dass die Schlussfolgerung der Arbeitsgruppe auf _

einer Auslegung der derzeitigen Fassung des VUe beruht. Erstens
wird deshalb gepriift, ob diese Fassung dem Europiischen Patent-
amt tatcichlich die Verpflichtung auferlegt, ein Patent einem
Nichtberechtigten zu erteilen. Ist dies nicht der Fall, so
wire nichts dagegen einzuwenden, wenn die ATrbeitsgruppe ent-
sprechende Vorschlige unterbreitete. Zweitens werden sodarn
einige Argumente zugunsten einer L¥sung vorgevracht, nach der
es demjenigen, deﬁ das Recht auf dasveuropﬁisché Patent‘%usteht,
m&glich sein soll%e, seine Interessen auf rein defensivér | |
Basis, d.h, ohne Einreichung einer Patentanmeldung, zZu ver-
teidigen. '
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3. In Artikel 15 Absatz 1 heisSt es ausdriicklich, dass das

- Recht auf das europiische Patent demrErfindef oder seinem Rechts-
nachfolger zusteht. In Artikel 96 VUe werden fiir die Zurlickwei-
sung einer Patentanmeldung die Grilnde gannt, die ganz allgemein
dann gelten,‘wgnn éine Anmeldung den Erfordernissen des Ueberein-
kommens nicht geniigt. Eine Anmeldung, die von einer Person ein-.
gereicht wird, die nicht der Erfinder oder dessen Rechtsnach-
folger ist, f#llt eindeutig unter diese Beétimmung. Ein Patent .
kann daher grunds&dtzlich nicht einer Person erteilt werden, die
gemiEss Artikel 15 hlerzu nicht berechtlgt ist.

4. - _ Eine andere Frage ist die, inwieweit das Europf#ische Pa-
“‘tentamt verpf;ichtet sein sollte zu prﬁfen,IOb dem Anmelder das (f
Recht auf das Patent zusteht. Die schwedische Delegation hat
erklirt, dass sie im Interesse der Erfinder fiir eine Lésung
eintritt, nach der ein Anmeider, der nicht selbst Erfinder ist,
"einen Nachweis fir die Uebertragung beibringen sollte. Es
wurde jedoch zﬁgegeben, dass es flir das ﬁuropéiSche Patentamt
schwierig wire, die nationalen Erfordernisse in dieser Hinsicht
zu prﬁfen. ‘ ' 4 | | |

5 AﬁsAdiesem Grunde wurde Aftikel 15 Absatz 2 angenommen,
wonach der Anmelder als berechtlgt gilt, "das ... Recht geltend
zu machen”. Diese Bestimmung kann nur als eine rechtliche Ver-

- mutung in dlesemVSinné ausgelegt werden, Die Vermutung muss (f
widerlegbar sein, wenn das Gegenteil bewiesen wird. Steht'fest, \
dass der Anmelder nicht berechtigt ist, so kann nach An51cht
der schwedlschen Delegatlon nicht vorgesehen werden, dass das
Europalsche Patentamt das Patent wissentlich einer Person er-
teilt, dié beispielsWeisc die Erfindung gestohlen hat., Man
kann sogar so weit gehen zu sagen, dass sich dies aus dem
allgemeinen Grundsatz des ordre public ergibt.
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Nach Artikel 16 darf das Europdische Patentamt eine
rechiskréftige Entscheldung (elner zusténdigen nationalen’ Be—?}
nérde) anerkennen, nach der das Recht auf das europdische
Patent einer Person zusteht, die nlcht der Anmelder ist. Diese
Befugnls des Europalschen Patentamts besteht unabhdnglg .davon,
ob die Person, ‘der das Recht auf das Patent zusteht, selbst

eine europalsche Patentanmeldung einreicht oder nlcht.

Artikel 16 ist notwendig, damit die berechtigte Person
die dort erwdhnten Rechte ausiiben kann. Dle Tatsache, dass
es in diesem Zusammenhang fiir zweckmissig gehalten wird, die
automatische Erledigung der fritheren Anmeldung vorzusehen,
darf unseres Erachtens nicht zu dem Umkehrschluss fihren,
dass das E opélsche Patentamt elne Anmeldung aus ahnllchen
Grﬁnden nlcht guriickweisen darf. Naturllch muss in einem
solchen Fall das Buropédische Patentamt den Ablauf der in
Artlkel 16 vorgesehenen Frist abwarten, ‘um der Person, der
das Recht auf das Patent zusteht die Mogllchkelt zu geben,

eine neue Anmeldung elnzurelchen, falls sie dles wﬁnscht.

In sac¢hlicher Hinsicht bestehen gute Grﬁnde, die Mg~
lichkeit auszuschliessen, dass ein europiisches Patent einem
nlchtberechtlgten “Anmelder ertellt wird. Doch m8chte die

schwedische Delegation - das sel hier ernmeut betont - nicht

die Entscheldung.anfechten, dass dlese‘Frage nlcht vom Euro-
piischen Patentamt selbst geprift Wifd, Daé Problem ist auf eine
Sachlage begfenzt, bei der dem Europﬁischen”Patentamt eine
rechtskraftige Entscheidung vorgelégtAwird; d.h. auf einé Lage,
die derjenigen entspricht, die in Afﬁikel-16 geregelt wird.
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Der rechtmasslge Inhaber der Erfindung - Sel es der Er-
flnder selbst oder eine Person, der das Recht von ihm uber-
tragen wurde - wiinscht m¥glicherweise kein Monopol, sondern
mSChté lediglich die freie Benutzung der Erfindung sicher-
stellen. Es bestehen belsplalswelse gemeinniitzige Forschungs-~
Lnstltute, die die Gewéhrung von Forschungsbelhllfen davon
abhingig machen, dass die Forschungsergebnlsse der Allgemeln-
heit zur Verfhgung gestellt werden, Es erscheint nicht rlchtlg,

“solche Institute zu zw1ngen, 1m.W1derspruch Zzu ihrer eigenen

Satzung eln_europalsches Patent anzumelden oder aber vor den

Gerichten der einzelnen europdischen IL#nder das einem Nicht-

berechtigten erteilte Patent anzufechten,

Auch kann, zum Belsplel im Falle klelﬁer unabhénglger
Erfinder, die Kostenfrage ein trlftlger Grund dafir sein, dass
kein europZisches Patent gewlinscht w1rd Unseres Erachtens'{
sollte dem rechtméssigen Inhaber dle Mogllchkelt eroffnet
werden, Kosten zZu sparen, wenn er ‘sein MNonopol belsplelswelse
auf ein nationales Patent in seinem eigenen Iand beschranken
will oder wenn er nur ein defen51ves Interesse besitzt. EBs -
dirfte wohl kaum zweckmZssig sein, ihn zu zw1ngen, zZur Durch-'

setzung dieses Ziels eine europiische Patentanmeldung elnzu—
reichen.

Ferner sei bemerkt, daés es einer Person, der das Recht-
avl ein europHisches Patent nur teilweise'zusteht.(z;B. im
Falle gemeinsamer Erfinder), nicht m¥glich ist eine neue
Anmeldung in ihrem eigenen Namen elnzurelchen. Dle Mbgllchkelt
ein Patent widerrufen zu lassen, das unter ihrem Ausschluss.
erteilt worien 1st, ist wohl am meisten gcelgnet um 1hre inter-
essen zu schﬂtzen. '
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Garz allgemein &irfte das Fehlen der M8glichkeit; gegen
die Prteilung eines eurcpiischen Patents aus Grinden derx
Nichtberechtigung Einspruch einzulegen, die Position des Er-

finders in Verhandlungen mit mSglichen Benutzern schwéchen.

Aus diesen Griinden erscheint es logisch, zu den in
Artikel 101 & aufgefilhrten Einspruchsgrinden den Grund hinzu—
zuffigen, dass durch eine rechtskréftige Entscheidung fest-
gestellt worden ist, dass dem Anmelder das Recht auf das
européische Patent nicht zusteht.

Nach dem VUe werden auch nationale Gerichte keine MSg-
lichkeit haben, éin europdisches Patent fiir nichtig zu er-
kliren, das einem Nichtberechtigten erteilt worden ist. So
ist in Artikel 133 unter den Niéhtigkeitsgrﬁnden, die nach
den Rechtsvorschriften eines.Vertragsstaats angewandt werden
k¥nnen, nicht der Grund enthalten, dass einer Person das .
Recht auf das Patent nicht zusteht. Im nationalen_Verfahrens—
stadium sind jedoch die Argumente fiir die in Artikel 15 Ab-
satz 2 enthaltene Vermutung : nicht gliltig. Es ist wohl kaum .
annehmbar, dass sogar ein natlonales Gericht eines Vertrags-—
staats daran gehindert werden soll, flr diesen Staat ein -
europalsche Patent flr nlchtlg zu erkléren, das einem Nlcht—
berechtigten erteilt worden ist. Selbst wenn man diesen

Standpunkt nicht teilt, sollte man doch klarstellen, dass

" ein nationales Gerlcht ein europdisches Patent auf die be-

rechtigte Person Lberuragen kann, wenn das Recht des be-

treffenden Vertragsstaats dies vorsieht.
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