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Hinweis:

Die Dokumente zu den Travaux Preparatoires EPO 1973 stellen lediglich ein
internes Arbeitsmittel der Direktion Patentrecht im Europaischen Patentamt
dar. Eine Gewahr fOr Richtigkeit und Volistandigkeit der Dokumente kann
daher nicht Obernommenwerden.
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UEBERMITTLUNGSVEilliffiRK

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der
Anlage "eine von dar franzosischen Delegation am 12. Oktober
1971 iihermittelte Aufzeichnung betreffend den Ausschluss des
Antrags auf Erklarung der Nichtigkeit solange beim Euro-
paischen Patentamt ein Einspruchsverfahren eingeleitet werden

Ikarinund solange dieses Verfahren anhangig ist.
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ANLAGE

AUFZEICHNUNG TIER FRANZOESISCHEN DELEGATION

Ausschluss des Antrags auf Erklarung dor Nichtigkeit solange
beim Euronaischen Patentamt oin Einsnruchsverfahren eingelei-
tet werden kann und so12nge dieses Verfahren anhtingig ist

Bezug.sdokumente:

- Arbeitsunterlage R/1316/71 (ECO 131) (BC 20)
- Seite 31 - betreffend die .Sitzung der Sach-
verstandigengruppe "Gemeinschaftspatent" vorn
10. bis 18. Juni 1971 in Briissel;

- Arbeitsunterlage R/351/71 (ECO 41) (Be 4) vorn
8. Marz 1971 zur Aenderung und Erganzung des
Ersten Vorentwurfs eines Uebereinkommens Uber
das europaische Patent fUr den Gemeinsamen Markt,
vorgelegt vorn Vorsitzenden der Bachverstandigen-
gruppe "Gemeinschaftspatent".
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Auf Vorschl3.g des Vorsitzendendcr Sachvcrstandigengruppe
"Gemcinschaftspatent" ist die franzosische Delegation am 10. Juni
1971 bcauftragt worden, dcr trbeitsgruppc I dcr Rcgiorungskonfe~enz
eine Studie liber das eingangs' gcnanntc Problem zu unterbreiten.

Die Sachverstandigengruppe "Gcmeinschaftspatcnt" hat namlich
auf VOTschlag ihres Vorsitzendcn fur d2,,~ Ueberein~ommen tiber das
curopaische Patent flirden Gemeinsamen Markt einen nouen Artikel 59 a
folgenden Wortlauts ~~genommen:

Artikel 59 a

"Der i\ntrag auf Erklarung der Nichtigkei t des Gemeinschafts-
patents kann nicht gestellt werden, solange ein Einspruchsverfahren
gegc?n die Erteilung des Patents beim Europaischen Patentamt an-
hangig ist oder ein Einspruch noch eingelegt werden kann."

Der Vorsitzende hat zu diesem Text insbesondere die beiden
folgenden Bemerkungen gemacht:

- Wird der neue Artikel 59 a nicht angenommen und bleibt der Wort-
1aut des Ersten Vorentwurfs des Zwei ten Uebereinkommens unver-
andert, so konnen im Europaischen Patentamt zwei gleichartigeVer-
fehren nebeneinanderlaufe~.

- Wird ferner wahrend eines Einspruchsv~rfahrens oder wahrend der fur
die Einleitungeines solchen Verfahrens vorgesehenen Frist einfach
festgestelll:i,dass der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit unzu-
iassig ist, so konnen sich daraus ftirden Dritten, der vom Patent-
inhaber wegen Patentverletzung belangt wird, folgende Konsequenzen
ergeben:
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Cl)Dcr vermcintlichc P:ltcntvcrlctzcr ist yom Einspruchs-
VGrfClhren ausgeschlossen, \'venner erst nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist vo~ Patentinhaber verklagt wird;

b) w1:ihrendeines vor dem Europaischen Patentamt anhangige.n
Einspruchsverfahrens kann der vcrmeintliche Patentverletzer
var dem Europaischen Patentamt keinen Antrag auf Erkl1:irung
der Nichtigkeit stellen •

.Die Sachverstttndigengruppe IIGemeinschaftspatent 11 hat
sich den Bedenken angeschlossen, die ihr Vorsitzender in die-
sen BemGrkungen zum Ausdruck gebracht hat,und dossen Schluss-
folgerungen gebilligt; sie hat sich dafur ausgesprachen, dem
vermeintlichen Patentverletzer die Moglichkeit zu eroffnen,
in das vor dem Europaischen Patentamt anhangige Einspruchs-
verfahren zu intervenieren, und eine entsprechende Aenderung des
Ersten Uebereinkommens befurwortet.

Falls ein'S Intervention in das Verfahren nicht zugelasscen
werden sollte, so hat die Sachverstandigengruppe beschlossen,
dass dem vermeintlichen Patentverletzer im Zweiten Ueber-
einkommen.die Moglichkeit zuerkannt werden sollte, selbst
dann einen Antrag auf Erklarung dcr Nichtigkeit zu stellen,
wenn ein Einspruchsverfahren bereits anhangig ist. Tn diesem
Fall mus~te der neue Artikel 59 a geandert werden.

o

o o

1. Wird die im neuen Artikel 59 a des Zweiten Ueberein-
kommens enth&ltene Bestimmung abgelehnt oder doren Fassung
dahingehend ge1:indert,dass der vermeintliche Pa.tentverletzer
- abweichend von dem aufgestellten Grundsatz - ermachtigt
wird, Vlahorendcines Einspruchsverfahrens eine Nichtigkeits-
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klage 2U erhcben, so i'Jurdedies bedeutcn, d::;ssin beiden
Fallen im Ucbereinkommen Bestimmungen bestehen blieben, die
es ermoglichen wurden, vor den Instanzen des EuropliischGn Pa-
tentamts gleichlaufend Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren
durchzufuhren.

Hierbei handelt es sich urn zwei Vcrfahren, die - mit
Ausnahme des in Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe d des Zweiten
Uebereinkommens vorgesehenen Falles der Nichtigkeitserklarung,
der in der vorliegenden Studie nicht zu ber~cksichtigen ist _
auf identischen Grundenberuhen (vgl. Artikel 101 a des
Ersten Uebereinkommens hinsichtlich der Einspruchsgrunde; vgl.
Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben a, b und c des Zweiten Ueber-
einkommens hinsichtlich der Nichtigkeitsgrlinde des Gemein-
schaftspatents).

Ferner solI mit dem Einspruchsvcrfahren und der Nichtig-
keitsklage, die beide ein und dasselbe G:emeinschaftspatent he-
treffen, der Widerruf und die Nichtigkeitserklarung (ganz oder
teilweise) dieses Titels erreicht werden; es handelt sich also urn
zwei Sanktionen mit identischen Konsequenzen (vgl: Artikel 105 a
des Ersten Uebereinkommens und Artikel 58 des Zweiten Ueberein-
kommens).

Ausserdem sind ausschliesslich die Einspruchs- und Nichtig-
keitsinstanzen des EuropaischenPatentamts dafur zustandig, tiber
das Einspruchsverfahren und den l'mtrag auf Erklarung der Nichtig-
keit des Gemeinschaftspatents zu befinden.

Es YJird ganz allgemein anerkannt, dass es im Interesse einer
guten Rechtspflegc geboten ist, jede Gefahr eines Widerspruchs
zwischen Gerichtsurteilen auszuschliessen; aus diesem Grund sollten
verschiedene Instanzen nicht mit zusammenhangenden oder gar
identischen filltragenbefasst werden; diese unterschiedlichen Ver-
fahren sollten vielcehr vor ein unc. dasselbe Gericht gebracht
werden.
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Die gleichlaufcnde Durchftihrung vor dcm Europ1:iischen
Patentamt von zwci Verfahren, die die bereits aufgezeigten
identischen Merkmale aufweiscn, wtirde im Falle gegensatz-
lichcr Entscheidungen sov~o1:.lfur die Beteiligtcn und die
Dritten als auch fur das Europaischc Patentamt zu sehr
ernsten Nachteilen fuhren.

Erklart namlich die Nichtigkeitsabteilung das Patent
fur nichtig und weist die Einspruchsabteilung den Einspruch
zuruc,k, so waren die ~onfusion und die Rechtsunsicherhei t
fur die Beteiligten und die Dritten unertraglich, da die
Gultigkei t des Patent.s dann Gegenstand widersprtichlicher
Beurteilungen und Entscheidungen ware.

Dahei ware es gleichgtiltig, ob das Vorbringen der Be-
teiligten zur Unterstutzung ihrer getrennten Antrage iden-
tisch oder unterschiedlich ist. Die Gefahr gegensatzlicher
Entscheidungen wtirde auch daim mit ihren ernsten Folgen be-
stehen, wenn die beiden Verfahr'en nicht auf dieselben Grtinde
gestutzt wurden und wenn in den beiden Fallen nicht das
gleiche Vorbringen benutzt wtirde. Die Einspruchsabteilung
und die Nichtigkeitsabteilung, die mit dem Verfahren befasst
sind, wtirden namlich sicherlich von der Befugnis Gebrauch
machen, die ihnen das Uebereinkornrneneinraumt, und ihre
PrUfung im Rahmen der Verfahren tiber die Antrage und das
Vorbringen -der Beteiligten hinaus ausdehnen (vgl 0 Artikel 101 b
Absatz 1 des Ersten Uebereinkornrnensi Artikel 62 Absatz 1 des
Zweiten Uebereinkommens). Dabei \vUrden sis aIle Grande und
das gesamte mogliche Vorbringen im Hinblick auf den Wider-
ruf und die Ihchtigkei tserklarung des betreffenden Patents
in ihrer Prtifung und in ihrer Entscheidung berucksichtigen.
Hierdurch wtirde der Unterschied zwischen den beiden Verfahren
verschwir.;.d0n,dor moglich2rweisc zun~i.chsthinsichtlich der
~rtindeund des Vorbringcns der Beteiligten busteht.
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WQS dns Europaischc Patentamt anbclrrngt, dOBson Instanzen
mit den Einspruchs- und Nichtigkcitsvorfahren befasst sind, so
vmrde sein .1nsehon ernstlich Sehaden nehmenf wc~~ os uber die
Bcurtcilung der Tatbestande .oder gar uber die Anwendung von
Ucbereinkommcnsbestimmungen zwischen den beiden nebencinander
arbcitenden Instanzen zu bedauorliehcn gegensatzlichen StaLld-
punkten kommt und gegensatzliche Entscheidungen ergehen.

Die gleichlaufen"de Durehfuhrung dcr Einspruchs,.-und der
Nichtigkeitsverfahrcnist somit auf jeden Fall mit ernsten Nach-
teilen verbunden und Bollte folglich fallengelassen werden.

2. Es darf jedoch nicht ausser acht gelassen werden, dass der
Inhaber des europaischen Patents das grosste Interesse daran hat,
dass so rasch wie moglich uber die Gultigkeit seinGs Patents ent-
schieden wird, damit er es baldmoglichst etwaigen Verletzern ent-
gegenhalten und die Erfindung benutzen kann, fUr die er moglicher-
weise sowohl im Hinblick auf die Erlangung seines Schutzes als
auch hinsichtlich seiner Verwertung erhebliche Mittel eingesetzt
hat.

Der vermeintliche Patentverletzer ist seinerseits gleich-
falls daran interessiert, unverzuglich die Ungliltigkeitser=
klarung des ihm entgegengehaltenen Patents zu erwirkcn, indem er
sieh der Mittel bedient, die er besitzt und fur entscheidend halt.
Hierdurch ist es ihm moglich, die Verletzungsklagc zu vcreiteln,
ehe sic zum Erfolg oder zu einer Entscheidung gefuhrt hat, durch
die ihm grosster ideeller und materieller Schaden zugefugt wird.

Schliesslich ist es fur Dritte und fur das Europaische Patent-
amt von offensichtlichem Vorteil, uber die Gultigkcit oder die Un-
gliltigkeit des Patents schnellstens undendgliltig im klaren zu
seine
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Die An~nhmc des Grunds~tzes9 d2SS ncr lilltrngnuf Er-
kltirung der Nichtigkei t,den der vermeintliche Patentver-
lctzer w:ihrcnd dcr Einspruchsfrist odor wahrend cinos Ein-
spruchsvcrfahrens stellt, oinfach unzultissig ist, versetzt
den Patentvcrletzer, wic der Vorsitzcnde der Sachverstandi-
gengruppe "Gemcinschaftspatcnt" bemerkt hat, in eine miss-
liche Lage: Er ist cntwcdcr 'lornEinspruchsvcrfahren ausge-
schlossen, wenn er erst nach Ablauf dcr Einspruchsfrist 'lorn
Patcntinhab8r verklagt vvurde,oder es wird ihm die Mog-
lichkeit genommen, einon Antrag auf Erklarung der Nichtig-
kcit zu stellen, weil ein Einspruchsverfahren anhangig ist.

In diesen bcidcn Situationen hat der vermeintliche
Patentverletzer keine andere ~oglichkeit als entweder nach
Ablauf der Einspruchsfrist (wenn kein Einspruch eingelegt
worden ist) oder nachdem eine endgtiltigG Entsch8idung iiber
den Einepruch ergcmgon ist, einen .Antrag auf Erklarung der
Nichtigkeit zu stellen: In beiden Fallen tritt cine ~issliche
Verzogerung der Fristcm ein, die erforderlich sind, urn die
Giiltigkeit oder die UngUltigkeit des betreffenden Patents
endgiiltig festzustellen.

Unter diesen Umstanden ist os wohl aufgrund der damit
verbundencn langen Fristen nicht zweckmassig, cino Bestim-:-
mung anzunehmen, durch dio in irgende;iner Weise vorgesehen
wlirde, dass die Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nur
nacheinander eingeleitot werden kOll..l1cn.Ausscrdem ist hin-
zuzufiigen, dass die zcitliche.Aufeinanderfolgc der beid8n
Verfahren die Gefahr eines krassen und s8hr b8dauerlichen
Widerspruchs zwischen den aufeinEmderfolgendcm Entsehoidun-
gen dcr bcfassten Stellen nicht beseitigt.
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Es sci Doeh d::lr:lufhingowiesen1 d2ss cler Artikcl 75
des Zwciten Ucbercinkommcns fur don vcrmcintlichon Patcmt-
verlctzer keinen. "'\.uswcgbietet 0 Diesel' I\.rtikclcrmoglicht
es dem nationalcn Geriehts das mit cineI'Klage wegen Ver-
letzung cines Gcmoinsehaftspatcnts bcfasst ist, das Ver-
lctzungsverfahren unter bestimmton Bedingungen "Quszusetzcm?
und insbesondere dann1 wenn del'Beklngtc - del'vermcint-
liehe Patentverletzer - gegcn dasselbe Gcmcinsehaftspatont
Einsprueh oingelegt hat. Diesel' ltrtikel 75 kaWL hier abel'
keine .!\l1wendungfinden, weil del'vermeintliehe Patentvcr-
letzorin dem Falls dass or naeh Ablauf del'Einspruehsfrist
wegen Patentverlotzupg belangt wird, bei del'dcrzoitigen
Fassung dol' Texte an cinem anhangigen Einspruehsverfahren
nicht teilnehmon und darin die \ViderrufungsgrUnde, libor die
or verfligt, nicht geltend maehen kann.

3. Aus vorstehonden Ueborlegungen ergibt sich folglich,
dass zur Zufriedcnstellung alle1' Interesson und zur Vor-
meidung aller moglichon Ursachen von Schwierigkeiten die
Losung angenomrnen worden solltos dass- wie es in dem neucn
iirtikel 59 a des Zwoiten Uoberoinkommens zum Ausdruck
kormnt - die Unzulassigkei t als Grundsatz gilt s dass dol'
vormeintliche Patontvcrlotzer abel' auch ermachtigt wird,
in dsm anh2.ngigen Einspruchsverfahren zu intorveniercn,
urn die WiderrufungsgrUndc vorbringen zu kon.."l"lonslibel'die
or moglicITcrweise verfligt.

Anhand diesel' Losung kann del'v8rI!18intlichcPatent-
verlotzer inncrhalb kUrzester Frist den Widerruf des ihm
cntgcgengchaltenen Patents bcwirken. Gcgens~tzliche Ent-
schcidungen sind dann naturlich ausgcschlosson? weil cino
einzige Instanz mit dersclbcn Entscheidung ubcr das Haupt-
vcrfahrcn des Einspruchs und uber die damit verbundene
Intervention zu befindcn hat. Uobcr die Gutltigkcit und die
Existcnz des betrcffendcn Patents ist dann keinerlci
Unklarheit zu befUrchten.

ct • e/o •.
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In rechtlichcr Hinsicht ist gcgcn c.inc solche Inter-
vention oine Kritik nicht moglich: Dcr vcrmcint1icho Patent-
vcr1ctzcr weist oin cigcncs Interesse und oin cigcncs Recht
nach, die i~n ein Vorgchcn im Wego ciner autonomen K1agc er-
moglicht h~ttcn; er vorfolgt ein Zio1, das mit der Strcit-
sache identisch ist, der or sich ansch1iesst~ D201ich den
Widcrruf des Patents.

Es sci bomerkt~ dass keino Aenderung dor dcrzeitigen
Uebereinlm'mmcmstexto fur den Zeitraum vorgosohen zu werden
brmicht, wahrend dem die fUr die Ein1eitung des Einspruchs-
verfahrens vorgesehene Frist lauft, da der vermeintliche
Patentverletzer in dieser Zeit .selbst Einspruch einlegen
kann.

o

o o

Falls die Intervention in ein Einspruchsverfahren ge~
billigt wird, ,mUssel;Ldie neu vorzusohenden Bestirnmungen
natUrlich in das Erste Uebereinkornmen und, soweit erforder-
lich~ in dessen AusfUhrungsordnung aufgenornmen werden. Zu
diesem Zweck werden folgende Toxte vorgeschlagen:
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I. UE3EREINKObbEN

Artikel 106 (neu)
Intervention des vermeintlichen Patentverletzers

in das vor deroEurop~ischen Patentamt ~nh~ngige
Einspruchsverfahren

(1) Der Dritte, der dem Europaischen Patentamt, nachwe ist,
dass der Inhaber des von ihm erteiltenPatents gegen ihn eine
~~erletzungskiage erhoben ha~, kann in einem Einspruchsverfahren
gegen denselben Titel,das vor dem Europaischen Patentamt an-
h~ngig ist, ~ntervenieren, sofern er die in Artikel 101 Absatz 1
vorgesehene Geblihr entrichtet. Der Interventionsantrag, der an die
mit dem Einspruch befasste Stelle zu richten ist, ist gU begrlinden,
:nussdas Vorbringen und die Antrage des Intervenierenden enthalten
und muss von einer Abschrift der BeweisstUcke begleitet seine

(2) Die Einspruchsabteilung befindet liber die Interven-
tion in der in Artikel 105 vorgesehenen Entscheidung und unter
den in diesem Artikel vorgesehenen Eedingungen.

(3) Die Artikel 101 Absatze 2 und 3, 101 a, 101 b, 102 und
,03 sind auf das Tnterventionsverfahren anzuwenden.
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II. il.USFUEHRUNGSORDNUNG

Zu A.rtikel 101
Nummer 5 (neu)

Intervention des vermeintlichen P~tentverletzers
in das vor dem Europaischen Patentamt anhangige .

Einspruchsverfahren

Die Artikel 00 c (Nummern 1, 2, 3, 4 und 5 zu Artikel 101)
sind, soweit erforderlich, auf das Verletzun€"sverfahren anzuwenden,
das ein Dritter gegen den eine Verletzungsklage erhoben worden ist,
in bezug auf das Einspruchsverfahren eingeleitet hat, das vor dem
Europaischen Patentamt gegen das europaische Patent.anhangig ist,
dessen Verletzung er beschuldigt vvird.
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