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REGI ERUNG KON 25 ENZ Briissel, den 6. Cltoher 1971
UEBER DIL LiNFULHRUNG |
EINES FUROFLETSCHEN BR/GT 1/123/T1

-1

PATENTERTEILUNGSVEIFAHRENS

- Sezkretariat -~

UZBEEMITTIUNCS VERUERK

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der
Anlage eine von der schwedischen Delegation am 4. Oktober 1971
. Ubermittelte Aufzeichnung zu Artikel 11 Absatz 3 des Zweiten
Vorentwurfs eines Uebereinkommens

iber ein Europidischen. Patent-
erteilungsverfahren,
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BERTCHAT DFR S”F{ED SCHFN DELEGATION
zu Artikel 11 Absatz 3

Auf der Tagung der Arbeitszrudpe I im Januar 1971 hat
sich die schwedische Delegation bereit erklért, einen Bericht
iber die Erfahrungen vo*zuleven; die in Skandinavien mit dem
Prinzip der Eirbeziehung friherer aneldunaen bei Priifung -
der Neuheit und der erfinderischen Tdtigkeit (Prinzip der Ab- _
grenzung gegen den Offenbarungsumfang —'"wiole contents principle")
gemacht worden sind, wenn es sich um eigene Hltere Auwendungen
des Erfinders handelt, | '

1. In den neuen nordischen Patentgesetzen gilt die in
Artikel 4 Absatz 3 des Strassburger Uebereinkommens ent-
haltene Regelung allgemein, also auch filr die eigenen
Hlteren Anméldungen-des Anmelders., Gleichzeitig wird jedoch
Artikel 5 des Strassburger Uebereinkommens so angewandt,
dass der Erfinder ein Zusatzpatent filr elne Weiterentwick-
lung einer aufgrund einer friheren Anmeldung patentierten
Erfindung erhalten kaun. Ein Zusatzpatent wird ertellt,

~wenn die spitere Anmeldung eine Wolterentw1cklung der

fruneren Erfindung darstellt, und zZwar unter der Bedlngung,
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dass die'spétefe Anmeldung vor Verdffentlichung der friheren
Anmeldung eingéreicht wird. Der Anmelder braucht jedoch nicht
bereits bei der Einreichung zu efkléren, dass es sich um ein
Zusetzpatent handelt; eine Anmeldung kann jedérgeit bis zum
Zeitpunkt der Erteilung in ein Zusatzpatent umgewandelt

werden,

- Gegen die Tatsache,'dass'die eigene Hltere Anmeldung
eines Anmelders in den Stand der Technik -einbezogen wird, -
in bezug auf welchen erfinderische Tdtigkeit erforderlich ist,
sind von Anfang.an vor allem Seitehs der Patentanwilte Ein-—
winde erhoben worden, die wie folgt zusammengefasst werden

kénnen:

Ein Anmelder, der seine erste Anmeldung auf nationaler'
Ebene einreicht, ist gegeniiber einem ausl#ndischen Anmelder,
der mehrere Prioritdten beansprucht, im Nachteil.‘Der aus-
1#ndische Anmelder kann seine Anspriliche unter Berucksichti-
gung der spiteren Verbesserungen abfassen, die in Anmeldun~
gen mit spdterer Prioritlt enthalten sind, und dadurch einen
umfangreicheren Schutz fiir den Hauptanspruch erhalten.. Bei

einem Zusatzpatent war dies noch nie m&glich,

Die Méglichkeit, ein Zusatzpatent zu erhalten, hingt
von einer in jedem Einzelfall zu treffenden Verwaltungs-
entscheidung dariiber ab, was-jeweils'unter "Weiterentwick~
lung" zu verstéhen sei, Dies bietet flir den Schutz wvon Er—
findungen, die aus der Sicht des Erfinders tatsachllch
Welterentw1ck1ungen sind, nicht genugend Rechtss1cherhe1t
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. Bei Abfassung einer Patentanmeldung wird es fir den'

Potentanwalt schwierig sein, dariiber zu entscheiden, wie

ausfilhrlich die Beschrelbung sein soll., Ist eine Erfindung
Teil eines wErfindungsbiindels", so kdnnen zur Vervollstin—
digung der Beschreibung Angaben erfo*derllch sein, die
Hinweise auf eine andere Erllndung enthalten. Solche An—

gaben kirmen spater fur die Patentierung dieser andpren

Erfindung 1n,1hrer.eﬁdgdlt1gen Form neuheltsschadllch sein,

Dlesen Elnvanden wurde mit elnlgen Rechts— und Ver—

waltungsvorﬁchrllten begegnet.

Bereits im Gesetz selbst 1st vc“ankert dass elné
Anmeldung fiir andere Anmeldungen, die am gleichen Tag eln-
gereicht werden, nicht neuhelusschadllch sein kann E*n
Anmelder kann daher mehrere Anmeldungen an elnem Tag ein-

reichen oder seine Anmeléung teilen, ohne dass ihm daraus
Nachteile erwachsen. Enthidlt eine Armeldung Angaben,,“le
sich nicht auf die zum Patent angemeldete Erfindung be21eu zn,
so k8mmen diese Angaben cohne Riicksicht auf dle.Vorsthlft,
dass nach 18 Monaten die Ver8cfentlichung erfolgen muss,
gehelmgenalten werden; sofern dafiir besondere Grilnde vor-

liegen., Diese Angaben sind dann fir eine spitere Anmeldung
nicht neuheitsschidlich.

Durch Verwaltung%bestlmnwnven ist fﬁr Zusatzpatente
eine llberqle Praxis eingefihrt worden, Wenn. der Zusammen-— .
hang mit der Haupterfindung vom Cesichtspunkt der, Elnhelt-

lichkeit der Erfindung als bestehend angesehen werden kann,
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wird die zusatzerfindung als eine ﬂWeiterentwicklung" be-
trachtet. Ein Zusatzpatent yann so einen allgemeineren Wir-

. xungsbereich als das Patént haben, auf das es sich bezieht,
Die Praxis ist hier sogar noch liberaler'als in F#llen, in
denen die Erfindungen in ein und derselben Anmeldung enthalten
sind. Ein 7usatzpatent kann beispielsweise weitere unab-
hﬁngigé Anspriche umfassen, wihrend in ein und derselben
Anmeldung lediglich ein unabhingiger Anspruch einer bestimmten

Kategorie suldssig ist.

9, Soweit es sich um die Patentamtspraxis handelt, hat
es sich nach unseren Feststellungen nicht negativ ausge-
wirkt, dass das Prinzip der Abgrenzung gegen den Offenbarungs-'
umfang auch auf frihere Anmeldungen,deséelben Anmelders :
angewandt wird. In der Praxis sind Fille der "Selbstkollisicn"
- mit Ausnahme von Fdllen im Zusammenhang mit verschiedenen
Ueﬁergangsvdrschriften, die hier ausser Betraéhf bleiben
sollen - nur sehr selten aufgetreten. Nachdem Zusatzpatente
eine besondere materielle Rechtsbedeutung erlangt haben,
k8nnte man annehmen, dass die Zahl der entsprechenden Anmel~-
dungen petréchtlich gestiegen ist. Dies ist jedoch nicht
der Fall. Die 7oh1 der Anmeldungen zZu Zusatzpatenten ist-
im Verh#ltnis zu der Gesamtzahl der Anmeldungen auf dem
gleichen sehr niedrigen Stand geblieben wie bei den friher
geltenden Rechtsvorschriften, 1iegt'élso_bei“etwa 2,5 %;
Unseres Erachtens ist dies darauf zurlickzufiihren, dass durch
die Verdffentlichung nach 18 Nonaten eine Anmeldung ja schon

nach einer kurzen Zeitspanne absolut neuheitsschadlich wird.

BR/GT 1/123 a/71 (Anlage)-ert/LB/K/csv | - el ens



10. Elne Relhe von Patentanwélten, vesonders in Dinerark,
weist al‘erdlrgﬂ immer noch auf Schwierigkeiten bei Aer
Abfassnng von PatentanneldUﬂan hin. Sie fiihlen sich ‘un—
31cher in der Beurteilung, in welchem Umfang Offenbarungen
zu machen s1nd da die Beschrelbung unter Umstanden Material

 entha1ten muss, das sich fur elgene kunftlﬁe Anmeldungen
des Anmelders als sckadllch erwelsen kann. Die Patentan-—-
waltverelnlgungen haben ‘auch Oflelell Schritte unternommen,'
um eine Gesetzesanaerung Zu veranlassen, durch die eigene
friihere Anmeldungen des Anmelders von der Anwendung des

Prinzips der Abgrenzung gegen den Offenbarungsumfang aus-
genommeﬁ Werden sollen,

11. | :Dleser Initiative wurde bisher mit ‘folgenden Argumeﬁ¥’
' ten begegnet Die zur Sprache gebrachte Schw1er1gke1t kann
”ledlgllch bei’ “Erfindungen auftreten, die sogar mit einer

liberalen ‘Praxis in bezug auf Zusatzpatente nicht als
Weiterentn1ckl“ng der ersten Erfindung angesehen werden
kSnnen. ‘Vom Gesichtspunkt der Oeffentllchkelt und der
1ndustr1ellen Wettbewerber aus bleibt es eine ungerechtfer-
tlgte Beschrankung, sich mit Patentmonopolen abfinden zu
miissen, die in bezug auf die erflnderlsche Téblgkelt ‘nicht’
hinreichend vonelnander getrennt sind. In dlesem 7usammen—
.hano ist es unerhebllch, ob die Pateﬂte verschiedenen

Personen oder ewn und derse]ben Person ertellt werden.

12. Werden Qdie eigenen Anmeldungen des Anmelders nicht
o eihbezogen, so wiirden die Anmelder nicht gleich behandelt.
Anmelder ktnnten durch Aufnahme nicht zur Sache gehSrenden
Materials in die Patentanmeldung versuchen, sich gewlsse
Bereiche von Erfindungen vorzubehalten, obglelch sie ncch

Keine wirklich pauentfunlgen Ergebnisse erzielt haben. Dies

-
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kémte unvercc“u gegeniber anderen Erfindern sein, die

kcine ANrFS 1dung eingcreicht haben, Devor die Erfindung

v\L;standlg angeschloqcen war., Bel Anwendung des Prlnz1ps

a=1 Abgrenzung gegen den Oflcnbgruvdsunfang kunnte dies

unfengreiche fnmeldungen 2ur Folge haben, die von céen indu-

striellen'Wettbewerbern und Dritten nur wnser Schwierig-

keiten 2zu analysieren und zu verstehen waren.

13. Es wurde bemerkt, dass die unterschiedliche Anwendung

des Prinzips Ger Abgrenzung gegen den Offenbarungsumfang

technische schwierigkeiten aufwerfen wirde, Welcher Zeit-

punkt sollte bei der Feststellung der Indenultac von An-

meldern masscebend sein? Soll es einem Arnmeléer - viel-

leicht sogar nach dem 7 sitpurkt der Anmeldung - gestattet

sein, die Neuheltssch*dllchkelt durch Erwerb der friitheren

Anmeldung eines anderen zu umgehen9

14. . Bei Ertrterungen, die kirzlich zwischen interessier-

ten Kreisen stattfanten, haben die Argumente beider -

seiten Unterstitzung gefunden, In einer Sitzung, die kUrz-

‘lich mit den nordischen ATIPPI-Gruppen veranstaitet wurde,

jst ein diEnischer Vorschlag fur eine Entschliessung'gegen

die éerzelt geltende Pecelung unterbreitet worden, Dieser

VprsChlag.wurde jedoch avfgrund der Beratungsergobnlsse

zurﬁckgezogen.
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