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REGIERUNGSKONFERENZ Iuxemburg, den 12, Oktober 1971
Ihaniran IE RINFUEH
UCEER DIE EINFUEHRUNG ‘ BR/GT I/125/71

EINES EUROPAEISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERF ARRENS

- Sekretariét -

- UEBERMITTLUNGSVERMERK

Die Delegationén der Arbeitsgruppe Iverhalten in der
Anlage ‘eine von der franzUsischen Delegation am 12.‘Oktober
1971 Ubermittelte Aufzeichnung betreffend den Ausschluss des
Antrags auf Erklirung der Nichtigkeit solange beim Euro-
paischen Patentamt ein Einspfuchéverfahren eingeleitet werden

kann und solange dfeses Verfahren anhingig ist.
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ANLAGE

- AUFZEICHNUNG DER FRANZOESISCHEN DELEG ATION

ausschluss des Antrags zuf ErklErung der Nichtigkeit sclange

beim Furoniischen Patentamt ein Einspruchsverfahren eingelei-

tet werden kann und solange dieses Verfahren anhingig ist

Bezungokumente:

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

- Arbeitsunterlage R/351/71 (ECO 41) (BC 4) vom
8. Mirz 1971 zur Aenderung und Erginzung des

- Ersten Vorentwurfs eines Uebereinkommens {liber
das europdische Patent flir den Gemeinsamen Markt,
vorgelegt vom Vorsitzenden der Sachverstindigen-—
gruppe "Gemeinschaftspatent".
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s Vorschlag des Vorsitzenden der Sachverstindigengruppe
"Gemeinschaftspatent" ist die franz@sische Dclcgation am 10. Juni
1971 beauftragt worden, der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz
eine Studic Uber das eingangs genannte Problem zu unterbreiten.

Die Sachverstindigengruppe "Gemeinschaftspatent" hat ndmlich
auf Vorschiag ihres Vorsitzenden filir dacs Uebereinkommen iber das
europdische Patent flr den Gemeinsamen Markt cinen neuen Artikel 59 a
- folgenden Wortlauts angenommen:

Artikel 59 a

"Der ,rtrag auf Frklarung der Nichtigkeit des Gemblnschafts—‘
patents kann nicht gestellt werden, solange ein Einspruchsverfahren
gegen die Erteilung des Patents beim Europiischen Patentamt an-
h&ngig 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-

" laut des Ersten Vorentwurfs des Zweiten Uebereinkommens unver-—
gdndert, so kOnnen im EuropHischen Patentamt zwel glelchartlge Ver-
fehren nebeneimanderleufexn.

-~ Wird ferner widhrend eines Einspruchsverfahrens oder wihrend der flir
die Einleitung eines solchen Verfahrens vorgesehenen Frist einfach
festgestellt, dass der Antrag auf Erkli#rung der Nichtigkeit unzu-
1¥ssig ist, so k®Bnnen sich daraﬁs flir den Dritten,; der vom Patent-
inhaber wegen Patentverletzung belangt wird, folgende Konsequenien'
ergeben: ' |
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a) Der vermeintliche Patentverletzer ist vom Einspruchs-
verfahren ausgeschlossen, wenn er erst nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist vom Patentinhaber verklagt wird;

b) wihrend eines vor dem Buropiischen Patentamt anhéngigen
Einspruchsverfahfens kann der vermeintliche Patentverletzer
vor dem FuropHischen Patentamt keinen Antrag auf Erklédrung
der Nichtigkeit stellen. ' ‘

- Die Sachverstﬁndigengrupﬁe "Gemeinschaftspatent" hat
sich den Bedenken angeschlossen, die ihr Vorsitzender in die-
sen Bemerkungen zum Ausdruck gebracht hat,und dessen Schluss-
folgerﬁngen gebilligt; sie hat sich daflir ausgesprochen, dem
vermeintlichen Patentverletzer die Mdglichkeit zu erdffnen,
in das vor dem Europ#ischen Patentamt anh#ngige Einspruchs-
verfahren zu intervenieren, und eine entsprechende Aenderung des
Ersten Uebereinkommens beflirwortet.

Falls eime Intervention in das Verfahren nicht zugelassen
werden sollte, so hat diec Sachverstindigengruppe beschlossen,
dass dem vermeintlichen Patentverletzer im Zweiten Ueber-
einkommen‘dié Moglichkeit zuerkannt werden‘sollte, selbst
dann einen Antrag auf Erkldrung der Nichtigkeit zu stellen,
wenn ein Einspruchsverfahren bereits anh#ngig ist. In diesem
Fall misste der neue Artikel 59 a geidndert werden.,

o]

1. Wird die im neuen Artikel 59 a des Zweiten Ueberein-
kommens enthaltene Bestimmung abgelehnt oder deren Fassung
dahingehend ge#ndert, dass der vermeintliche Patentverletzer
- abweichend von dem aufgestcllten Grundsatz - ermichtigt
wird, wihrend cincs Einspruchsverfahrens einc Nichtigkeits-
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klage zu erheben, so wirde dies bedeuten, dass in beiden
Fdllen im Ucbereinkommen Bestimmungen bestehen blieben, die
~es ermbglichen wlirden, vor den Instanzen des Europ#ischen Pa-
tentamts gleichlaufend Nichtigkeits- und. Einspruchsverfahren
durchzufihren.

Hierbei handelt es sich um zwei Verfa nren, die - mit
fusnahme des in Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe d des Zweiten.
Uébereinkommens vorgesehenen Falles der Nichtigkeitserkldrung,
der in der vorllegenden Studie nicht zu beridcksichtigen ist -
auf identischen Griinden beruhen (vgl, Artikel 101 a des
Ersten Uebereinkommens hinsichtlich der Einspruchsgriinde; vgl.,
Artikel 57 Absatz 1 Buéhstaben a, b und c des Zweiten Ueber-
einkommens hinsichtlich der Nlchtlgkeltcgrunde des Gemein-
schaftspatents)

Ferner soll mit dem Einspruchsverféhrenlnuider Nichtig-
keitsklage, die beide ein und dasselbe Gemeinschaftspatent be-
'treffen, der Widerruf und die NichtigkeitserklHrung (ganz oder
teilweise) dieses Titels errecicht werden; es handelt sich also um
zwel Sanktionen mit identischen Konsequenzen (vgl. Artikel 105 a
des Ersten Ueberelnkommens und Artikel 58 des Zweiten Uebereln—
kommens) .

Ausserdem sind auéschliesslich die Einspruchs- und Nichtig—
keitsinstanzen des EuropHischen Patentamts dafir zustidndig, Uber
das Einspruchsverfahren und den Antrag auf Erkldrung der Nichtig-
keit des Gemeinschaftspatents zu befinden.

Es wird ganz allgemein anerkannt, dass es im Interesse ciner
guteh Rechtspflege geboten ist, jede Gefahr eines Widerspruchs
zwischen Gerichtsurteilen auszuschliessen; =us diesem Grund sollten
verschiedene Instanzen nicht mit zusammenhingenden oder gar ’
identischen AntrHgen befasst werden; diesc unterschiedlichen Ver-
fahren sollten vielmehr vor ein und dasselbe Gericht gebracht
werden., ) \ | '
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Dic gleichlaufende DurchfUhrung vor dem Europiischen
Patentamt von zweci Verfahren, die die bereits aufgezeigten
identischen Merkmale aufweisen, wirde im Falle gegens#tz-—
licher Entscheiduhgén sowohl fir die Beteiligten und die
Dritten als auch fir das Europiische Patentamt zu sehr
ernsten Nachteilen filhren. '

Erklért n8mlich die Nichtigkeitsabteilung das Patent
fiir nichtig und weist die Einspruchsabteilung den Einspruch
zurlick, so widren die Konfusion und die Rechtsunsicherheit
fiilr die Beteiligten und die Dritten unertriglich, da die
GUltigkeit des Patents dann Gegenstand widerspriichlicher
Beurteilungen und Entscheidungen wire. |

Dabei wire es gleichglltig, ob das Vorbringen der Be-
teiligten zur Unterstiitzung ihrer getrennteh'Antrége iden-
tisch oder unterschiedlich ist., Die Gefahr gegensitzlicher
Entscheidungen wlirde auch dann mit ihren ernsten Folgen be-
stehen, wenn die beiden Verfahren nicht auf dieselben Griinde
gestlitzt wirden und wenn in den beiden FHllen nicht das
gleiche Vorbringen benutzt wiirde, Die Einspruchsabteilung
und die Nichtigkeitsabteilung, die mit dem Verfahren befasst
sind, wirden n#mlich sicherlich von der Befugnis Gebrauch
machen, die ihnen das Uebereinkommen einr#umt, und ihre
Prifung im Rahmen der Verfahren Uber die Antrige und das -
Vorbringen -der Beteiligten hinaus ausdehnen (vgl. Artikel 101 b
Absatz 1 des Ersten Uebereinkommens; Artikel 62 Absatz 1 des
Zweiten Ueberoinkommens); Dabei wiirden sie alle Griinde und
das gesamte mﬁgliche‘Vorbringen im Hinblick auf den Wider-
ruf und die Nichtigkeitserklirung des betreffenden Patents
in ihrer Priifung und in ihrer Entscheidung berlicksichtigen.
Hierdurch wirde der Unterschied zwischen den bcidcn Verfahren
verschwinden, der mdglicherweisc zunftchst hinsichtlich der
Grﬁnde_und des Vorbringcns der Beteiligten besteht.,
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Was das Europdische Patentamt anbelangt, dessen Instanzen
mit dcn Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren befasst sind; so
wiirde sein Anschen ernstlich Schaden nehmen, wenn es Uber die
Beurtecilung der TatbestiEnde oder gar Uber die Anwendung von
Ucbereinkommensbestimmungen zwischen den beiden nebencinander
arbeitenden Instanzen zu bedauerlichen gegensitzlichen Stand-

punkten kommt und gegensitzliche Entscheidungen ergehen.

Die)gleichlaufende Durchfiihrung der Einspruchs- und der
Nichtigkeitsverfahren ist somit auf jeden Fall mit ernsten Nach-
teilen verbunden und sollte folglich fallengelassen werden.

Es darf jedoch nicht ausser acht gelassen werden, dass der
Inhaber des ceuropiischen Patents das grdsste Interesse daran hat,
dass so rasch wie mbglich lUber die GUltigkeit seines Patents ent-
schieden wird, damit er cs baldmdglichst etwaigen Verletzern ent-
gegenhalten und die Erfindung benutzen kenn, fiir die er mdglicher-
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 intercessiert, unverziiglich die'Ungﬁltigkeitser=
kldrung des ihm entgegengehalténen Patents zu erwirken, indem er
sich der Mittel bedient, die er besitzt und flir entscheidend halt.
Hierdurch ist es ihm mBglich, die Verletzungsklagc zu vereiteln,
ehe sic zum Erfolg oder zu einer'Entscheidung gefihrt hat, durch
die ihm grosster ideeller und materieller Schaden zugefigt wird.

Schliesslich ist es fir Dritte und fiir das Buropiische Patent-
amt von offensichtlichem Vofteil, Uber die GUltigkeit oder die Un-

giltigkeit des Patents schnellstens und endgiiltig im klaren zu
sein. |
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Diec Annahme des Grundsatzes, dass der Mntrag auf Er-
kldrung der Nichtigkeit, den der vermeintliche Patcntver-
letzer wihrend der Einspruchsfrist oder wihrend eines Ein-
spruchsverfahrens stellt, cinfach unzulidssig ist, versetzt
den Patontverletzer, wie der Vorsitzende der Sachverstindi-
gengruppe "Gemcinschaftspatent" bemerkt hat, in eine miss-
liche Lage: Er ist cntwedcr vom Einspruchsverfahron ausge-
schlossen, wenn er erst nach Ablauf der Einspruchsfrist vom
Patentinhaber verklagt wurde, oder es wird ihm die MNog-
lichkeit genommen, einen Antrag auf Erklirung der Nichtig-
keit zu stellen, weil ein Einspruchsverfahren anhingig ist.

In diesen beidén Sitﬁationen hat der vermecintliche
Patcentverletzer keine andere Mdglichkeit als entweder nach
Ablauf der Einspruchsfrist (wenn kein Einspruch eingelegt
worden ist) oder nachdem eine endgliltige Entscheidung ﬁbér
den Einspruch'ergangen ist, einen Antrag auf Erkl&rung der
Nichtigkeit zu stellen: In beiden F#llen tritt eine wissliche
Verzdgerung der Fristen ein, die crforderlich sind, um die
GUltigkeit oder die Unglltigkeit des betreffenden Patents
endgliltig festzustellen.

Unter diesen Umstdnden ist es wohl aufgrund der damit
verbundencn langen Fristen nicht zweckméssig, einc Bestim-
mung anzunchmen, durch die in irgendciner Weise vorgesehen
wiirde, dass die Einspruchs~- und Nichtigkeitsverfahren nur
nacheinander cingeleitet werden konnen. Ausserdem ist hin-
zuzufﬁgen, dass die zeitliche. Aufeinanderfolge der beiden
Verfazhren die Gefahr cines krassen und sehr bedauerlichen
Viderspruchs zwischen dcn aufeinanderfolgenden Entscheidun~
gen der befasstén Stellen nicht beseitigte
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Es sci noch darauf hingoewiescn,; dass decr Artikel 75
des Zweitcn Ucbereinkommens fir den vermcintlichen Patent-
verletzer keinen Musweg bictet. Dicser Artikel crmdglicht
es dem nationalen Gericht, das mit einer Klage wegen Ver-
letzung cines Gemeinschaftspatents vefasst ist, das Ver-
letzungsverfaehren unter bestimmten Bedingungen auszusctzen,
und insbesondere dann, wenn dcr Beklagte — der vermeint-—
lichec Patentverletzer - gegen dasselbe Gemcinschaftspatent
Einspruch eingelegt hat. Dieser Artikel 75 kann hier aber
keine /nwendung findén, weil der vermeintliche Patentver-
letzer in dem Fall, dass cr nach Ablauf der Einspruchsfrist
wegen Patentverletzung belangt wird, bei der derzeitigen
Fassung dcr Texte an einem anhingigen Einspruchsverfahren
nicht teilnehmen und darin die Widerrufungsgrinde, iber die
er verfligt, nicht geltend machen kann. -

Aus vorstehenden Ueberlegungen ergibt sich folglich,
dass zur Zufriedenstellung aller Interessen und zur Ver-
meidung aller mdglichen Ursachen von Schwierigkciten die
Lésung angenommen werden sollte, dass - wie es in dem neuen
Artikel 59 a des Zweiten Uebereinkommens zum Ausdruck
kommt - die UnzulZssigkeit als Grundsatz gilt, dass der
vermeintliche Patentverletzer aber auch crm#chtigt wird,
in dem anh¥ngigen Einspruchsverfahren zu intervenieren,
um die Widerrufungsgrinde vorbringen zu kﬁnneﬁ; Uber die

er moglicherweise verfligt,

Anhand diescr Losung kann der vermeintliche Pétent-
verletzer inncrhalb klirzester Frist den Widerruf des ihm
entgcgengchaltenen Patents bewirken. Gegensttzliche Ent-~
scheidungen sind dann natiirlich ausgeschlossen, weil eine
cinzige Instanz mit dersclben Entscheidung Uber das Haupt—
verfaehren des Einspruchs und Ubcr die damit verbundene
Intervention zu befinden hat. Ucber dic GUtltigkeit und die
Existenz des betreffenden Patents ist dann keinerlei
Unklarheit zu beflirchten.
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In rcchtlicher Hinsicht ist gogen ¢ince solche Inter-
vention cine Kritik nicht mdglich: Dcr vermeintliche Patent--
verletzer welst cin cigencs Interesse und ein eigenes Recht
nach, die ihm ein Vorgehen im Wege ciner autonomen Klage er—
méglicht hitten; er verfolgt ein Zicl, das mit der Streit-
sache identisch ist, der er sich anséhliesst, niéinlich den
Widerruf des Patents,

Es seil bemefkt, dass keine Aenderung der derzeitigen
Uebereinkommenstexte flir den Zeitraum vorgésehen zu werden
braucht, wihrend dem die flr die Einleitung des Einspruchs-
verfahrens vorgeschene Frist l3uft, da der vermeintliche
Patentverletzer in dieser Zeit selbst Einspruch einlegen
kann,

Falls die Intervéntion in ein Einspruchsverfahren ge-
billigt wird, miissen die neu vorzuschenden Bestimmungen
natiirlich in das Erste Uebereinkommen und, soweit erforder-
lich, in dessen Ausflilhrungsordnung aufgenommen werden. Zu
diesem Zweck werden folgende Texte vorgeschlagen:
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irtikel 106 (neu)

Intervention des vermeintlichen Patentverletzers

in das vor dem EurcpHischen Patentamt anhingige

Einspruchsverfahren

- (1) Der Dritte, der dem EuropHdischen Patentamt nachweist,
dass der Inhaber des von ihm erteilten Patents gegen ihn eine
erletzungsklage erhobenvhat; kann in einem Einspruchsverfahren
gegen denselben Titel, das vor dem Europdischen Patentamt an-
hangig ist, intervenieren, sofern er die in Artikel 101 Absatz 1
vorgesehene Gebllhr entrichtet. Der Interventionsantrag,'der an die
mit dem Einspruch befasste Stelle zu richten ist, ist zu begrinden,
nuss das Vorbringen und die Antrige des Intervenierenden enthalten -
und muss von einer Abschrift der Beweisstiicke begleitet sein.

(2) Die Einspruchsabteiluﬁg befindet iiber die Interven-
tion in der in Artikel 105 vorgesehenen Entscheidung und unter

den in diesem Artikel vorgesehenen DBedingungen.

(3) Die Artikel 101 Absitze 2 und 3, 101 a, 101 b, 102 und
.03 sind auf das Intervéntionéverfahren anzuwenden- ”
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IT. AUSFUEHRUNGSORDNUNG

Zu Artikel 101
Nummer 5 (neu)

- Intervention des vermeintlichen Patentverletzers
in das vor dem Europiischen Patentamt anhingige
Einspruchsverfahren

Die Artikel ... (Nummern 1, 2, 3, 4 und 5 zu Artikel 101)
sind, soweit erforderlich, auf das Verletzungsverfahren anzuwenden,
das ein Dritter gegen den eine Verletzungsklage erhoben worden ist,
in bezug auf das Einspruchsverfahren eingeleitet hat, das vor dem '
 Buropdischen Patentamt gegen das europiische Patent.anh#ngig ist,

dessen Verletzung er besdhuldigt wird,
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