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Hinweis:

Die Dokumente zu den Travaux Pn!paratoires EPO 1973stellen lediglich ein
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dar. Eine Gewahr fur R,ichtigkeit und Vollstandigkeit der Dokumente kann
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Die Delegationen der Arb2itsgruppe I erhalten in der
An~ge eine von der sch':vedischenDalegation am 4. Oktober 1971
Ubermittelte Aufzeichnu-'I'1gzu Artikel 11 Absatz 3 des ZV/eiten
Vorentwurfs eines Uebereinkommens tiber ein Europaischen.Patent-
erteilungsverfahren.
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zu Artikel 11 Absatz 3

Auf der Tagung der Arbeits3rU?pe I im Januar 1971 hat
sich d:'..e schvledisclle Deleg~tion berei t erkHirt, einen Bericht

Uber die Erfa~rung8~ vorzu18geni die in Skandinavien mit dem
Prinzip der Eir.:.bcziehung frtihel"er Anmeldungen bei PrUfung
der Heuheit und der erfinderischen.'I'atigkeit (Prinzip der Ab-
grenzung geben den Offenbarungswnfang -:-"w}i.olecontents principlefi

)

ge:nacht worden sind, wenn es sich urn eigene altere Ailwendungen

des Erfinders handelt.

1. In den neuen nordischen Patentgesetzen gilt die in.
Artikel 4 Absatz 3 des Sti""assburger Uebereinkommens ent-

haltene Regelung allgemein, also auch fur die eigenen
alteren Anmel<1ungendes Anmelders. Gleichzeitig wird jedoch
Artikel 5 des Strassburg8~ Uebereinkommens so angewandt,
class der Erfinder ein Zusatzpatent fUr eine Weiterentwick-
lung einer alAfgrund einer frtiheren AThlleldungpatentierten

Erfindung erhalten kar.i..i."1.Ein Zusatzpatent wird erteilt,
wenn die spatere Anmeldung eine Weiterentwicklu..."lg der
frUheren Erfind'U..":.gdarstell t, und zwar unter derBedingung,
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dass die spatere Anmeldung vor Veroffentlichung der frUheren
Ar~eldung eingereicht wird. Der Anmelder braucht jedoch nicht
bereits bei der Einreichung zu erkUiren, dass es sich um ein
Zusatzpatent handelt; eine Anmeldung kann jeder~eit bis zum
Zeitpunkt der Erteilung in ein Zusatzpatent umgewandelt
wl?rden.

2. Gegen die Tatsache, dass.die eigene ~nt"ereAnmeldung
eines Aumelders in den Stand der Technik"einbezogen wird,
in bezug auf welchen erfinderische Tatigkeiterforderlich ist,
sind von Anfang an vor allem seitens der Patentanwalte Ein-
wande erhoben worden, die wie folgt zusammengefasst werden
karmen:

3. Ein Anmelder, der seine erste Anmeldung auf nationaler
Ebene einreicht, ist gegenUber einem auslandischen Anmelder,
der mehrere Prioritaten beansprucht, im Nachteil. Der aus-
Uindische Anmelder kann seine AnsprUche unter BerUcksichti-
gung der spateren Verbesserungen abfassen, die in Anmeldun-
gen mit spaterer Prioritat enthalten sind, und dadurch einen
umfangreicheren Schutz fUr den Hauptanspruch erhalten." Bei
einem Zusatzpatent war dies noch nie moglich.

4. Die moglichkeit, ein Zusatzpatent zu erhalten, hangt
von einer in jedem Einzelfall zu treffenden Verwaltungs-
entscheidung dartiber ab, was jeweils unter "Weiterentwick-
lung" zu verstehen sei. Dies bietetftir den Schutz von Er-
findungen, die aus der Sicht des Erfinders tatsachlich
Weiterentwicklungen sind, nicht gentigend Rechtssicherheit.
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5. .Bei Abfassungeiner Pat entanmeldung wird es fUr den
Patentanwaltschwierig sein, darUber zu entscheiden1 wie
ausfUhrlich die Beschreibung sein soll. 1steine Erfiudtmg
Teil, eines It ErfindungsbUrldels" , so konne,n zur Vervollstan-
digung der Beschreibung Angaben erforderlich sein, die
Hinweise auf eine andere Erfindung enthalten. Solche An~
gaben kor..nenspater fUr die Patentierung dieser a.nderen
Erfi~dung in ihrerendgUltigen For~ neuheitsschadlich seine

6. Diesen Einwaliden wurde mit einigen Rechts- und Ver-
wal tu."lgsvors~hrift en begeg:1.et. (

7. Bereits im Gesetz selbst ist vcrankert, dass eine
Anmeldung fur andere Anmeldlh"lgen,die am gleichen Tag ein~
ge~eicht werden, nicht neuheitsschadlich>s~~n kann. E~n
Antlclder Imr...r.L da~er mehrere Anmeldungen aneinem Tag cin-
reichen ode~ seine A~~el~u.~g teilen, or~"ledass ihm daraus
Nachteile ~rwachsen. Enthalt ei~e Anmeld~mg Angaben, uie
sich nicht auf die zum Patent ange~eldete Erfindv..ngbeziehen,
so konnen diese Angaben or~e Rucksicht auf dieVorschrift,
dass nach 18 Monaten die Vero=fentlichungerfolgen muss,
eehei!"lgehaltenwerden; sofern dafUr besondere GrUnde vor-
liegen. Diese Angaben sind dann fUr eine spatere Anmeld~"lg (
nicht neuhei tsschEtdlich.

8. Durch Verwal tungsbestimmtu:gen i~t fUr Zusatzpatente
eine Iiberale Praxis eineefUhrt vrora_en.Wenn der Zusa!!'lreen-
hang mit dcr'Haupterfindvng vom Gesichtspunkt der,Einheit-. .

lichkei t c.er Erfindung als best ehend angesehen werden kann,
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wird die Zusatzerfindung als eine "Weiterentwicklung" be-
trachtet. Ein Zusatzpatent kann so einen allgemeineren Wir-
kungsbereich als das Patent haben, auf das es sichbezieht.
Die Praxis ist hier sogar noch liberaler als in Fallen, in
denen die Erfindungen in ein und derselben Anmeldung enthalten
sind. Ein Zusatzpatent kann beispielsweise weitere unab-
hangige Anspruche umfassen, wahrend inein und derselben
Anmeldung lediglich ein unabhangiger Anspruch einer bestimmten
Kategorie zulassig ist.

9. Soweit es sichum die Patentamtspraxis handelt, hat
es sich nach unseren Feststellungen nicht negativ ausge-
wirkt, dass das Prinzip der Abgrenzung gegen den Offenbarungs-
umfang auch auf fruhere Anmeldungendesselben Anmelders'
angewandt'wird. In derPraxis sind FaIle der "Selbstkollision"
_ mit Ausnahme von Fallen im Zusammenhang mit verschiedenen
Uebergangsvorschriften, die hier auss.er Betracht bleiben
sollen _ nur sehr seltenaufgetreten. NachdemZusatzpatente
eine besondere materiell.e Rechtsbedeutung erlangt haben,
konnte man annehmen, dass die Zahl der entsprechenden Anrilel-
dungen betrachtlich gestiegen ist. Dies ist jedoch nicht
der Fall. Die Zahl der Anmeldungen zu Zusatz];>atentenist-
im Verhaltnis zu der Gesamtzahl der Anmeldungen auf dero
,gleichen sehr niedrigen Stand geblieben wie bei den frUher
geltenden Rechtsvorschriften, liegtalsO bei .twa 2,5 %.
Unseres Erachtens ist dies darauf zurUckzufUhren, dass durch
die Veroffentlichung nach 18 Monaten eine Anmeldung ja schon
nach einer kurzen Zeitspanne absolut neuheitsschadlich wird •
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10. Eine Reihe von Patentanwalten, oesondel"s in D~nerra~k,
weist ali~l"di!'!g~iImner'~o~h aUf Schwierigkei ten Dei t1el"
Abfassung von Patentanmeldu--'1,genhin. Sie fillllensich 'un-
sicher in del" Beurteilung, in welchem Umfang Offenoal"ungen
zu machen sind, da die Besch~ei bung tinter Umstandem Ma.terial
enthalten muss, das sich fUr eigene kUnftige Anmeldungen
des Anmelders als schadlich erweisen kann. Die Patentan...;.'
waltvereinig~genhaoen auch offiziellSchritte 'unternommen,
.~ "eine Gesetzesanderung 'zu'~el"~nlassen, dur~h die eige!le
friihere Anmeldungen des Anmelders von del"Anwendung des'
Prinzips del"AbgrenzUng gegen den Offenbarungsumfang aus-
genommen werden sollen.

11. Dieser Initiative wurde bisher mit folgenden Argu~en~
ten begegnet: Die zur Sprache gebrachte' Schw:l.erigkeitkann
lediglich bei'&-findunge~ au:rtreten, die sogar mit einer
liberaien'~axis in bezug'auf Zusatzpate~te nicht als
Weiterentwicki~~~g' derersten Erfindung angesehenwerden"
konnen. VOID Ge'sichtspunkt del" Oeffentlichkei t und'der
industrielien Wettoewerber aus bleibt' es eine'ungerechtfer-
tigte 'Beschranlrung, sich mit Patentmonopolen abfinden zu
mUssen, die in bezug auf die erfinderischeTatigke1t'nicht'
hinreichend voneinander getrennt sind. In dies'em Zusammen-
hang ist es Urierheblich, ob die Patente verschiedenen

IPersonen ode'r'ein und derselben P,ersonerteil t werden •

.12. Werden d.ie eigenen Anmeldungen des Anmelders nicht
einbezogen, 's'owUrden die Anmelder nicht' gleich behandelt.
Anmelder konnten durch A'I.:~fnahmenicht zur Sache 'gehorenden
Materials in die Patentanmeldung versuchen, sich gewisse
Bereiche von Erfindungen vorzubehalten, obgleich sie noch
kf:ine ;N1rklich p2.tentf~~higen Ergebnisse erzielt habeno Dies

(

(
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kf,n::..te ungerecht geg-::mUberan1cren Erfindern. sein, die
}:~ine Anr:cldu..'l1gej.ngcreicht haben, 1;:)evordie Erfindung
vC'l~st1indie; a1Jgesch10Esen war. Bei Anwendung des rrinzips
6.s]' Abgrenzung geb~n den Offe1.b8.rungsumfang l:unnt.e dies

uI:lfaJlGreiche .~nmel<1ungenzur Fo1ge haben, die von c.en indu-
stl'ie11en Y; ettbewerbern und Dri tt en nur ur.•.t er Schwierig--

keiten zu ana1ysieren und zu verstehen waren.

13. Es wurde bemerkt, .lass die u:1.terschiedliche Imwendur.g
des Prinzipsder Abgrenzung gager...den Offe:'lcarU:1.gsumfang

technische Schwierigkeiten aufwerfen wUrde. Welcher Zeit-
punkt sallte bei der Feststell,,-~gder Indentitat van An-
ITleldern massgebend sein? Soll es einem Anme1d.er - viel-
1e::..cht sogar nach de~ Zei tpunkt der Al:IDG1dtmg•. gestattet
sein, die Neuhei tsschC:d1ichkei t durch Erwerb der f:.."illmren

A:me1dung eines anderenzu umgehen?

14. Bei Erorterungen, die kUrzlich zwischen interessier-
ten Kreisen stattfanclen, haben die Argumente beider
Seiten unterstUtz~~ggefunden. In einer Sitzung, die kttrz~
1ich mit den nordischen AIPPI-Gruppen veranstaltet wurde, "

- . ist ein danischer Vor-schlag fUr eine Entschliessung gegen
die Q2~~eit geltende Regelung unterbreitet vvorden~ Dieser

Vorscblag wurde jedach aufgnmd der Beratungsergebnisse

zurUckgezogen•

..
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