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Vorschlige der deutschen Delegation flr den Entwurf
eines-Protokolls Uber die Anerkennung von Entscheidungen
Uber den Anspruch auf Erteilung eines europfischen Patents
( Anerkennungsprotokoll)

COI.

Te Die Arbeitsgruppe I hat in ihrer Sitzung vom 22, bis
" 26, November 1971 eine Unterarbeitsgruppe zur Ausarbeitung
eines besonderen Protokolls uber‘die'Aherkennung“von Ent-—-
scheidungen eingesetzt. Durch dieses Protokoll soll erreicht
" ‘werden, dass die Entscheidung'insbésondere eines Gerichts
eines Vértragsstaats fiir die Deauer des’ Erteilungsverfahrens
vor dem Buropiischen Patentamt Uber die bereits bestehenden
" pi- und multilaterslen Uebereinkommen hinaus wvon allen in
einer europiischen Patentanmeldung benannten Staaten aner-—
kannt wird. | o =
Die deutsche Delegation hat sich-bereit-erklért,ider
- Unterarbeitsgruppe Vorschldége flir eine solches Protokoll
- gu unterbreiten (vgl. Dok. BR/144/T1 Ziffernm 44 .und .45).
o . ' - , e
5, " ' Dié deutsche Delegation ist bei der Ausarbeitung des
- ynter II vorgelegten Vorschlags von folgenden Erwdgungen

~ausgegangen:

----a) Das Ziel der Arbeiten sollte -sein,. daS‘Protokoll“S@'aus—
zugestalten, dass mdglichst alle Staaten -des Ugberein—
CmM i kommens auch dem Protokoll angehdren, Durch -das Protokoll
sollte daher nur insoweit in das nationale Recht der
~ Vertragsstaaten eingegriffen werden, als dies unumging— -
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lich ist, um das Erfinderrecht des nach Artikel 15 ‘Absatz 1
des Uebereinkommens Berechtlgten wihrend des Ertellungsver—
fahrens leichter als bisher in Artikel 16 des Ueberein-
kommens vorgesehen, durchzusetzen.

b) Die Anerkennung von Entscheidungen eines Gerichis eines
nicht dem Uebereinkommen éngehﬁrenden Staats erscheint
angesichts der Vielzahl der in Betracht kommenden Staaten
mit teilweise untiberschaubarer Rechtsprechung ihrer Ge-
richte nicht sachgerecht, Es ist zu beflrchten, dass da—
durch der Beitritt der Staaten des Uebereinkommens zu dem
Protokoll in Frage gestellt wird.

c) Nach Artikel 15 Absatz 2 des Uebereinkommens gilt der An—
melder im Verfahren vor dem Europfischen Patentamt als
‘berechtigt, das Recht auf das europdische Patent geltend
zu machen. Dem Anmelder wird damit ein &ffentlich~recht-~
licher formeller Anspruch auf Erteilung des europdischen
Patents eingeraumt. Artikel 16 des Uebereinkpmmens regelt
den Fall, dass die materielle Berechtigung nach Artikel 15
Lbsatz 1 des Uebereinkommens und der formelle Anspruch auf
Erteilung des europHischen Patents im Einzelfall ausein-

. anderfallen, Der nach Artikel 15 Abs. 1 des Uebereinkommens
Berechtigte ist gezwungen, gegen den materiell nicht be-
rechtigten Anmelder eine sogenannte Leistungskiage zu er-—
heben, um den formellen Anspruch auf Erteilurg des .euro—
piischen Patents zu erhalten und als Anmelder in das euro—
pHische Patentregister eingetragen zu werden. Dieses Ziel

. Wann durch eine Feststellungsklage nicht erreicht werden,
da zumindest nach dem Prozessrecht mehrerer kontinental-
europiischer Vertragsstaatén die Uebertragung von Ansprlchen
jedweder Art nur durch ein Urteil erfolgen kann, das auf
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eine Lelstungsklage ergeht Es w1rd ‘daher vorgeschlagen,
das Protokoll auf dle Falle der Anerkennung von Ent-
scheﬂdungen zu beschranken, &urch~dle dem Berechtigten

- der Anspruch~anf Ertellung des europélschen Patents zuer—

kannt m&rd. S

Be1 dleser Gelegenhelt sollte dle blsherlge Fassung
von Artikel 16 des Ueberelhkommens ﬁberpruft werden, um
den Anwendungsbereich dieses Artlkels_mlt,dem des Protokolls

© in’ Einklang' zu bririgen. Unter IV wird eine Neufassung
“des Artikels 16 des Uebereinkommens vorgeschlagen, Diese
Harmonisierumg erscheint auch erforderlich, um Artikel 16

mit Artikel 23 des Uebereinkommens abzustimmen, Denn nach
der bisherigen Fassung des Artikels 16"des Uebereinkommens
wlirden auch Feststellungsurteile ausreichen, um dem .

wakren Be*echtlgten die-in “Artikel 16 vorgesehenen Rechte

zu gewéh*en. Der: Berechts igte ktnnte jedoch nicht- anstelle
 des blshevxgcn Anmelders im europiischen Patentreglster

‘elngetrage- werden, da nach den oblgen Ausfuhrungen durch
" das Peststéllungsurteil keir "Rechtsibergang" erfolgt ist,
* der nach Artikel 23 ibsatz 2 Voraussetzung fir die Ein-

uragung der Aenderung der Person des Anmelders ist, Dle
Rechtslagé wire wohl nur dann anders, wenn Artikel 16
dehin zu verstehen ware, dass der -Anspruch auf Ertellung
des europélsohen Patents -durch die “Ausibung der 1n dieser

'7~Best1mmung genannten Befugnlsse w1rksam‘ﬁbertragen ‘wird,

obgleich unter Umstinden lediglich ein Feststellungsurtell

. vorgelegt worden ist. Es érscheint :sehr zweifelhaft, ob

die nationaler Gerichte-— beispielsweise im Verletzungs—
verféhren - eine'solche Auslegung anerkennen wirden. Da

“eine Beschrankung des Artikels 16 des. Uebereinkommens auf
die renannten Lelstungsurtelle eher geelgnet ist, eine

klare~Rechtlage zu schaffen, wird eine. Aenderung des hrtl—
kels 16 des Uebereinkommens vorgeschlagen, Wird dieser Vor-

schlag angenommen, so miissen auch die zu Artlkel 16 ge-

horenden Bestimmungen der Ausfuhrungsordnung angepasst

werden.,
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d) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte versucht werden zu
erreichen, dass jeweils nur ein bestimmtes Gericht der Ver-
tragsstaaten fUr die’ Entscheldung iber den Anspruch auf Er—
teilung des europalschen Patents zusténdlg ist., Dies ‘soll
durch dle Bestlmmungen des 1. Abschnitts des vorgeschlagenen
Anerkennungsprotokolls gewdhrleistet werden, d1e filr jeden
Streitfall die ausschliessliche Zustanalgkelt elnes bestlmmuen
Gerichts der Vertragsstaaten vorsehen,

Allerdirgs‘kann nicht ausgeschlossen'werdén; dass ein in
einem Streltfall angerufenes Gericht trotz sorgfaltlger Pri—.
fung seine Zustandlgkelt zu Unrecht annimmt, Dleser Fall wird

jedoch so selten sein, dass er aus praktlschen.Grunden in Kauf (:
genommen werden muss, C

Ln dem Vorschlag fUr das Anerkennungsprotokoll ist daher
vorgesehen, dass weder das EuropHische Patentamt noch die
Gerichte oder Behdrden der Vertragsstaaten die Zusténdigkeit
des Gerichts, dessen Entscheldung anerkannt werden soll, nach-
prifen dlrfen (Artikel 8 Abs., 2 des Vorschlags), Die Aner—
| kennung erfolgt also aufg rund der blossen Vorlage des rechts-
‘kréftlgen Urteils, das in einem Vertragsstaat ergangen ist
(Art;kel 8 Abs, 1 des Vorschlags) Unter Beruck81cht1gung
der fur die Anerkennung von Urteilen der Gerichte eines an-—
deren btaats allgemein anerkannten Grunds#tze darf auch die =
Gesetzméss1gke1t der Entscheidung nicht nachgepruft ‘werden
(Artikel 8 Abs, 2 des Vorschlags); dleser Grundsatz muss je—
:doch unter dem rechtllchen G951chtspunkt des ordre public
eingeschriénkt werden. Dle Entscheidung soll daher nlcht aner—
lcannt werden, wenn der Anmelder, der sich auf die Klage nlcht
elngelassen hat, nachwelst dass es ihm ;nfolge der Nlchtbe—
avntung gewisser Formvorschrlften nicht mdgllch gewesen ist,
ich gegen die Klage zu verteldlgen (Artlkel 9 Nr. 1 des Vor—
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In Ausnzhmef#llen kann es,vdrkommen, dass dem,Eurb—
pdischen Patentamt zwel sich widersprechende Entscheidungen
verschiedener Gerichte vorgelegt werden, .Im Interesse der
Rechtsklarheit wihrend des Erteilungsverfahrens wird vorge—
schlagen, in diesen Fillen den Priorit#tsgrundsatz anzuwenden.
Eine Anerkennung soll daher nicht in Betracht kémmen, wenn der
Anmelder'nachweist,rdass die von der anderen Partei zur An—

" erkennung. vorgelegte Entscheidung mit einer anderen zwischen

denselben Parteien in einem Vertragsstaat ergangenen Ent—
scheidung unvereinbar ist, die im Verh#ltnis zu der von der
anderen Partei vorgelegten Entscheidung zu einem friheren

T geitpunkt - rechtskraftlg geworden 1st (Artikel 9 Nr, 2 des

’~Vorschlabs)

Schliesslich muss sichergestellt werden, dass die Ver—
tragsstaaten durch die Mitgliedschaft zum Protokoll nicht
gegen bestehende bi- oder multilaterale Ueberelnkommen Uber v
die Anerkennung von Entscheidungen verstossen. Eine solche
Riicksichtnahme entf#llt jedoch, wenn der andere Staat, mit
dem ein solches Uebereinkommen besteht, selbst Mitglied des
Anerkennungsprotokolls ist. Dieser Fragénkreis soll durch
Artikel 10 des Vorschlags geregelt werden. '

Im dbrigen sind die vorgeschlagenen Bestimmungen in
Anl ehnung an Vorschriften des EWG-Uebereinkommens Uber die
gerichtliche Zusténdigkeit und die Vollstreckung gerlcht—
licher Entscheldungen in Zivil— und Handelssachen vom .. -
27. September 1968 ausgearbeitet worden. -

Wie bereits unter a) ausgefﬁhrt worden ist, wdre es wunschens—
wert, dass alle Ver*ragsstaaten des Ueberelnkommens auvck dem
AnerkennungsprOuokoll angehdren, Unter Ziffer III wird daher

L e 9
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3.

vorgeschlagen, das Anerkennungsprotokoll als Bestandteil
des Uebereinkommens zu erkliren, Allerdings kann jeder Ver-
tragsstaaf einen Vorbehalt gem#ss dem vorgeschlagenen neuen
Artikel 159 a des Uebereinkommens erkliren.,

- Es wird éngeregt,.in der Unterarbeitsgruppe auch zu
prifen, ob es zweckmissig wire, in das Uebereinkommen eine
Bestimmung aufzunehmen, durch die klargestellt wird, dass
die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten fir die Entscheidung

Uber Streitigkeiten betreffend européische Patentanmeldungen
zustindig sind. ' '

Es erscheint_zwéifelhaft, ob eine solche Bestimmung mit
Rlicksicht auf Artikel 76 Absatz 1 des Uebereinkommens, wonach
die europ¥ische Patentanmeldung in den benannten Vertfagsstaaten
die Bedeutung einer vorschriftsmidssigen Hinterlegung hat, er-
forderlich ist. Die deutsche Delegation hat vorsorglich unter
Ziffer IV den Text fUr einen Artikel 16 a oder 19 a ausge-
arbeitet, der erbrtert werden ktnnte, falls.die Unterarbeits—
gruppe eine Klarstellung fUr zweckm¥ssig oder erfdfdérliqh
h#alt, - I
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4 Vorschlag fur
eln Protokoll Uber die Anerkennung von
Entscheldunger Uber den Anspruch auf "Erteilung
eines europalschen Patents
( Anerkennungsprotokoll)

1. Absdhniff'f$“':“”

Zustindigkeit

Artikel 1

(1) Fur Klagen, mit denen die"Abtretung des Anspruchs auf
Erteilung des -europiischen Patents fir einzelne oder alle in
der européischen*Patehtanmeldung benannten Staaten geltend ge—
macht wird, bestimmt sich die Zustiéndigkeit der Gericlite der
Vertragsstaaten nach den Artikeln 2 bis 5. '

(2) Innerhalb eines jeden Vertragsstaats richtet sich
die ortliche und sachliche Zusténdlgkelt nach dem natlonalen
Recht dieses Staats, das gelten wliréde, wenn Uber. zLVllrecht—
liche Klagen zu entscheiden wHre, die eine natlonale Patentan—
meldung~betrg£fen,_Den.Vertragsstaaten hleibt vorbehalten, die in
Satz 1 ~genannten Klagen fUr ihr gesam%es Hoheitsgebiet oder
fur mehrere Gerichtsbezirke einem bestimmten nationalen Gericht
zuzuweisen. Das Rechi der Parteien; die Zustdndigkeit eines
bestimmten Gerichts zu vereinbaren (Artikel 4), bleibt unbe-
rtthrt. ' ' '
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Artikel 2

Der Anmelder einer europiischen Patentanmeldung, der seinen
Wohnsitz oder Sitz in einem Vértragsstaat hat, ist vorbehaltlich
der Artikel 3 und 4 vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu
verklagen,

Artikel 3

Ist der Gegenstand der europHischen Patentanmeldung eine
"Erfindung eines Arbeitnehmers, so sind die Gerichte des Vertrags—
staats ausschliesslich zust¥ndig, nach dessen Recht sich das
Recht auf das europdische Patent gemdss Artikel 15 Abs. 1 Satz 2
des Uebereinkommens Uber ein europiisches Patenterteilungsver—
fahren bestimmt. Bestimmt sich jedoch das Recht auf das euro-
péische Patent gem#ss Artikel 15 Abs. 1 Satz 2 des Uebereinkommens
Ulber ein europ@isches Patenterteilungsvérfahren nach dem Recht
eines nicht dem Uebereinkommen angeh®renden Staats, So sind die
Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zustiéndig, in dem
das Europdische Patentamt seinen Sitz hat, | o

Artlkel 4

Haben die Parthn durch eine schrlftllche oder durch elne
nindliche, schrlftllch bestdtigte Verelnbarung, dle nicht 1m
Zusammenhang mit einem Arbeits—- oaer sonstlgen Beschﬁftlgungs-'
verhiltnis steht, bestlmmt dass ein Gericht oder die GerlchteL
eincs Vertragsstaats Uber den Anspruch auf das europalsche,jj“A
Patcnt oder den Anspruch auf Erteilung des européiséhen'Paténts
entscheiden sollen, so- sind dieses Gerlcht oder die Gerlchte
dleses Vertragsstaats ausschllessllch zusténdlg.»
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Artikel 5

In den nicht in den Artikeln 2 bis 4 geregelten.Féllen
sind die Gerichte des Vertragsstaats .am Ort des Sitzes'des.
Europiischen Patentamts ausschliesslich zust&ndig.

Artikel 6

Die Gerichte der Vertragsstazten haben ihre Zustindigkeit
nzch den Artikeln 2 bis 5 von Amts wegen zu priifen. o

Artikel T

(1) Werden bei Gerichten verschiedener Vertfagsstaaten
Klegen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Partelen
enhiEngi g gemach®, so hat sich das spEier anppru;ene Gerlcht ,
von Amts wegen zugunston des zuerst angerufenen Gerichts fur o

unzustindéig zu erkliren,

" (2) Das Gericht, des sich nach Absatz 1 fur unzusténdlg
zu erkl¥ren h&tte, hat die Entscheidung bils zur rechtskraf— »
tigen Entscheidung des zuerst angerufenen Gerichts auqsetzen,_\
wenn der Mangel der Zustindigkeit des anderen Gerichts geltend

gemecht wird,

2. Abschnitd
Anerkennung

Artikel 8.
(1) Die in einem Vertragssteat ergangenen rechtskriftigen

Entscheidungen Uber den Anspruch auf Erteilung des guropli-
schen Patents ftr einzelne oder alle in der europfischen Patent-
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anmeldunﬂ benannten Steaten ‘werden in den anderen Vertrags-
staaten, fur die dieses Protokoll in Kraft getreten: ist, an-

erkannt ‘ohne dass es hlerfur elnes besonderen Verfahrens be-...
darf, T ‘ ’

-(2) Die Zust#ndigkeit des Gerichts, dessen Entscheidung
anerkannt werden soll, und die GesetzmHssigkeit dieser Ent-
scheidung durfen nicht nachgeprtft werden, '

T

Artikel 9
Artikel 8 findet keine Anwendung, wenn

1. der énmelder der sich auf die Klage rlcht elngelassen hat,
nochwelst dass ihm das dlesen Rehhtsstrelt elnleltende
Schr1¢tstuck nlcht oranungsgemass und nlcht 50 rechtzeltlv 2
zugestellt worden 1st dass er sich verteldlgen konnte -

2. der, Anmelder nachweist, dass die Entschelaung mit einer
Entscheldunn unvereinbar ist, die zw1schen denselben Par-

teler 1n elnem der Vertragsstaaten ergangen und vor dem

Elntrlut der Rechtskraft der anzuerkennenden Entscheldungf“f
" rechtskriftig geworden ist. ' ' - : oA

Ausschluss der AhWendﬁng des Protokolls

Artikel Fo

Lieses Protokoll flndet kelne Anwendung auf Entscheldungen"

von Gerichten! eines Staats, die in einem Vertragsstaat, fur
den dieses Protokoll in Kraft getreten ist, aufgrund einer
in einem- an&eren internationalen Ve'rtrag eingegangenen Ver-
pflichtung anzuerkennen sind, es se:i denn, dass auch fir die-
sen -2nderen Staat dieses Protokoll in Kraft getretén ist. -~ -
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Aenderanver des Uebereinkommens, die durch das Anerkennungs-
protokoll erforderllch werden:

Artikel 159

Vorbehzlte wghrend einer Uebergangszeit

+ Text im Ubrigen unveriZndert

- Artikel 159 a (neu)

Vorbehzalte zum Anerkennungsprotokoll

(1) Jeder Vertragsstaat kann sich bei der Unterzeichnung
oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde zum Uebereinkommen vorbehalten zu bestimmen, dass das
Protokoll Uber die Anerkennung von Entscheidungen Uber den An-
spruch auf Erteilung eines europ#ischen Patents fUr ihn nicht
anwendbar ist.

s (23 Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehait nach Ab-

~ satz 1 erklirt hat, kann ihn durch eine an .., gerichtete
Notifikation zuriicknehmen, Die Zurlcknahme des. Vorbehalts.
wird einen Monat nach dem T eg des Eingangs der Notlflkatlon

wirksam,
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Artikel 161

Anezkennungsnrotokoll‘,v;f

Ausflihrungsordnung und

und das Protokoll tber die

(1) Die Ausfthrungsordnung
Anerkennung von Entscheidungen Uber den Anspruch eines euro-
pEischen Petents sind,Bestandteil*des-Uebereinkommens.

(2) unverindert

Artikel 168

Beschrinkung -der Vorbehalte

Bei der .Unterzeichnung des Uebereinkommens, bel seiner
Ratifikation oder beil dem Beitritt zu dem Uebereinkommen sind

nur die ‘in Artikel- 159 und Artikel 159 a aes‘Ueberelnkommenq

vorgesehcnen.Vorbehﬁlte Zullssig,

[ A

S 70T Artikel 173

(1) unvertndert
(2) Bﬁchstabeﬁ a) ﬁnd b) ﬁnveréﬁderf'

c) Vorbehalte und Zuruckna“men von Vorbehalten gemass .
tikel 159 und Artl el 159 a; . -

Buchstaben d) bis f) unverzndert

(3) uwnver#nderst.
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Aenderungen.dés Uebereinkommens, die ebenfalls von der

Unterarbeitsgruppe beraten werden sollten:

Artikel 16

Patentanmeldung durch Nichtberechtigte

ot

I

auf Er

durch eine rechtskriftize Entscheidung der Anspruch

o+ N -

[¢)

ilung des curopfischen Patents einer Person zuerkannt

worden, die nicht der Anmelder ist, so kann diese Person ...

/Ertikel 16 a oder 19 z {new)

Flir Klagen, die europ#ische Patentanmeldungen betreffen,
siné vorbehalilich des Protokolls tlber die Ancrkennung von
Entscheidungen {Uber den Anspruch auf Erteilung des europii-
schen Patents die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten zu-
st&ndig, die rtlich und sachlich zustidndig wdHren, wenn es
sich um zivilrechtliche Klagen handeln wilrde, die nationzale
Patentanmeldungen betreffen, .Es bleibt den Vertragsstaaten
vorbehalten, diese Klagen fUr ihr gesamtes Hoheitsgebiet oder
fUr mehrere Gerichtsbezirke einem bestimmten nationalen Ge-
richt zuzuweisen,/ ‘
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