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Vorschlage der deutschen Delegation'fUr den Entwurf
eines' Protokolls tiber die Anerkennung vou"Eiltscheidungen
Uber den Anspruch auf Erteilung eines eUrop~ischen Patents

(Anerkennungsprotokoll)
'.. -4

I.

1.'Die P.rbeit sgruppe I hat, inihrer Si tzung yom.. 22. bis
26. November 1971 eine UnterarbBitsgruppe zur Ausarbeitung
eines besonderen Protokolls U-be,r'die .Anerkennung"von Ent-
scheidungen eingeset zt. Durch dieses Protokoll soll erreicht
'werden,. dass die Ent scheidUJ."1g'insbesondere ein'es' Gericht s
eines Vertragsstaats fUr die Dauer des: ErteilUJ:igsverfahrens
'vor dem Europaischen Patentamt Uber die ~ereits bestehenden
, bi- und multilat eralen Uebereil"'..kornmenhinaus .yon' allen in
einer europfiischen PatentaY'..rneldung'bemannten Staaten aher--
kaimt 'vvird•

., ..,
'.'

) Die deutsche Delegation hat sich bereit. erklart.,' ....der
. 'Unterarbei t sgruppe Vorschliige fUr 'eine solches Prot oko.ll
zu unterbreiten (v:gl'. Dok. BR/144/71 Ziffer.n 4A.undA5).

- . r .' .".

2. - Die deutsche Delegati'on ist bei der Ausarheit1ing de.-s
..,
( _.unter- II vorgelegten Vorschlags yon fo:lgenden Erwfigungen

;..'ausgegangen: ' ..

... 'a)' Das Ziel der Arbeiten soll t e ,:sein, das' I>rot'okoll.So aus-
zugestalten, dass'in(jglichst alleStaatendes' Ueberein-

~"-komrnens auch dem p'rotokoll angehoren. '.Th.1rch.daf?Protokoll
sollte daher mil' insoV'ieit in das 'nat'ional,e Reech.'t der
Vertragsstaaten eingegriffen werden, als dies unumgan~'

BR/GT 1/142 ~72 st/bm



- 2 -

lich ist, urn das Erfinderrecht des nach Artikel 15 Absatz 1
des Uebereinkommens Berechtigten w~rend des Erteilungsver-
fahrens leichter als bisher in Artikel 16 des Ueberein-
kommens vorgesehen, durchzusetzen.

b) Die Anerkennung von Entscheidungen eines Gerichts eines
nicht dem Uebereinkommen angeh~renden Staats erscheint
angesichts der Vielzahl der in Betracht kommenden Staaten
mit teilweise unUberschaubarer Rechtsprechung ihrer Ge-
richte nicht sachgerepht. Esist zu befUrchten, dass da-,
~urch der Beitritt ~er 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 Europ~ischen Pat.entamt als

.berechtigt, das Recht .auf das europaische Patent geltend
zu machen. Dem Anmelder wird damit ein Bffentlich-recht-
l.icher formeller Anspruch am Erteilung des eu.rop~ischen
Patents eingeraumt. Artikel 16 des Uebereink9~~ens regelt
den Fall, dass die materielle Berechtigung nach Artikel 15
Lbsatz1des Uebereinkommens und der formelle Anspruch auf
"Erteilung d.es europMischen Patents im Einzelfall .ausein-

. a..'!'1derfallen.Der nach Artikel 15 Abs. 1 des Uebereinkommens
Berechtigte ist gezwungeri, gegen den materiell nicht be-
rechtigtenAnmelder eine sogenannte Leist'\.rngsklagezu er-
heben, um den formellen Anspruch auf Ert eil--u.:.gd.eseuro-
ptlischen Patents zu erhalten u..'!'1dals A.."1IIlelderin das euro-
pliische Patentregister eingetragen zu we~denc Dieses Ziel
kann durch .eine Feststellungsklage mcht erreicht ,werden,

.. da zumindest nach dem Prozessrecht mehrerer kontinental-
europaischer Ve~tragsstaaten die Uebertragung von ~sprUchen
jedwede;r-Art nur durch ein Urteil erfolgen.kann,. das aui'

c
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eine Leistungsk1:age ergeht. 'Es ',vird,'daher vorgeschl~gen,
das ProtoKoll auf 'die, FID.l'e:der' .Anerkermung von Ent-
scheidungen' zu be schrank en, ;-dUrch'41ie aem Bereehtigten
'der .An~pru:eh~a:uf" Erteiiungdes' eur~p~isehen Patents zue~
kannt" ~nrd'~ ~

."c.-

Bei~dieserGeiege'nheit~:sollte' die bisherige Fassung
von Artikel 16 des.'Uebereif1kbmmens UberprUft werden,' ,urn
den Anwendu...""lgsbereiehdieses Artikels mit ,dem des Protokolls
iri', Eihkia.n-g~zu 'bringeri. U1?-terIV wird eine Neufassung

" des Art{kels 16 'de's Uebereink?mmens' vorgeschlagen~ Diese
, 'Harrnomsi'erung e'rscheint auch erforderlich, urn Artikel 16
rnit Ariikel 23 des tJebereirJcommens abzustimmen.' Derin nach
der bisherigen Fassung d.es Artikels- 16'des Uebereinkommens
wUrden aueh Feststellungsurteile ausreiehen, um dem"
Yl'ahrenBereehtigten die ..in:Artikel ,°16vorge-sehenen Re'chte
zu gewahren. DeI' Berechtigt'e konnt"e' jedoeh ni,cht, anstelle
des 'bish~erigen' '~'mmelders iro' europm:schenPatentregJ..st-'er
'eiY1~getragen\~erderi<,da 'naeh den6b"igen AusfUhrurigeri durch
das Feststetlurigsurteil kei-ri "RechtsUbe'rga..""lgllerfo:lgt- ist,
cler nach :U'tikcl 23 ;~bs8.tz 2 Voraussetzung fUr die Ein-
tra€;ung der Aenderung der ,Person dBS Anmelders, ist ~,Die
Rec'ht"Slage 'Yl'are wohl nur'. dinu anders, wenn .tcr-tikel '16

. dahin zu verst eh:~n ware J ,'dass der' -AnsprUeh au:fErt'eilung
des'e~6p!iise:hen Pat ents'. durch die ~AusUbungder in dieser

, 'Besti.mmung genannten'Befugliisse wirksam llbertrag'en "V\'ird,
obglei'eb. "'tmter Umst;!inde~'lediglich ein Fest stellungsurt eil
vorgel'egt word'enist. Es "erscheint'sehr' 'zweif'clhaft ,,()b ,
die nation'aleri'G'erichte --'beispielsweise ..im VerletzunGs-
verfa.hr~~ ~'eine :solche :Auslegunganerkenncn wUrden• .Da

.eine' 'Beschrfuikung 'hes 'Art:ikel:s 16' des, Ueb,ereinkommens auf'
diegena.rinten -Leisiun:gsUrteile eher" geeignet ist,. eine
kiare .tie'chtlage', zus6h~fen, wird 'eine'Aende rung des Lrti-
kels 16 des Uebereinkommens vorgeschlagen. Wi~d dieser Vor-
schlag angenommen, so mUssen aucn die zu Arti.kel 16 ge-

.I •. \ •

horenden Bestirnmungen der Ausflihrungsordnung angepasst

werden.
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d) 1m Interesse der Rechtssicherheit sollte versucht werden zu
errei_chen, dass jeweils nur eil1;,bestimmtes Gericht der Ver-
tragsstaaten fUr die Entscheid~g Uber ,den Anspruch auf Er-
teilung des europ~ischen 'Patentszustfuldig ist. Dies' soll

- ,

durch die Bestimmungen des 1. Abschnittsdes vorgesc~agenen
Anerkennungsprotokolls gewIDlrleistet werden, die'f'Ur'jeden
Streitfall die ausschliessliche Zust~digkeit ei~es bestimmten
Gerichts der Vertragsstaaten vorsehen.

A1lerdings'kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein in
einem Streitfall angerufenes Ger.ichttrotz sorgf81tiger PrU- ,
fung seine Zustandigkeit zu Unrecht annimmt. Dieser Fall wird
jedoch so selten sein, dass eraus praktischen GrUnden in Kauf
genommen werden muss.

In dem,Vorschlag fUr das Anerkennungsprotokoll ist daher
vorgesehen, dass weder das Europaische 'Patentamt noch die
Gerichte oder Beh~rden der Vertragsstaaten die Z~standigkeit
des Gerichts, dessen .:!2it'scheidunganerkannt werden soll, nach-
prUfen dUrf~n (Artikel 8 Abs. 2 des Vorschlags). Die Aner-
kennung erfolgt also aufgrund der blossen Vorlage des rechts-

. .' .
kr~tigen Urteils, das in einem Vertragsstaat ergangen ist
. - - '. . -

(Artikel 8 Abs. 1 des Vorschlags). Unter BerUcksichtigung
der fUr "die Anerkennu:n~ von Urteilen -derGerichte eines ~-
deren Staats allgemein anerkannten Grunds~tze darf auch die
Gesetzm~ssigkeit der Entscheidung nicht nachgeprUft werden
(.t:..rt:lkel 8 Abs. 2 des Vorschlags) ;dieser Grundsatz muss je-

,docb; Unt er dem recht'li,chen'GeSichtspunkt des ordre public
eingeschre.nkt werden. Die Entscheidung soll daher nicht aner-
kannt, werden, wenn der Anmelder, d~.rsich auf die ,IG.agezrlcht
~ingelassen hat, nachweist, dass es ihm infolg~. de::,Nichtbe-
a~htung gewisser Formvorschriften nicht'm~glich g'ewesen ist,
sich gegen die IG.age zu verteidigen (Artikel 9 Nr. 1 des"Vor-

... ; .
s~1l1.ags )•

\

"

c
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In Ausnahmefall,en kann e~ vorkommen, dass dem.Euro-
p~isehen Patentamt zwei sieh wi4~rsp~eehende Entseheidungen
versehiedener Gerieht e vorgelegt .werd~n •.lm Int.eresse der
Reehtsklarheit wanrend des Erteilungsverfahrens wi~d vorge-
sehlagen:,-in dieseri Fro-len -den Priori tat sgrundsatz anzuwenden.
Eine Anerkennung soll daher niehtin Betraeht kommen, wenn der
Anmelder naehweist, dass die von der anderen Partei zur An-

".,...erkenn1.IDg.vorgelegte Entscheidung mit einer anderen zwischen
denSelben Parteien in.einem Vertragsstaat ergangenen Ent-
seheidung unvereinbar ist, die im Verhro-tni~ zu der von der
anderen Fartei vorgelegten Entseheidung zu einem frUheren
Zeltpunkt ..reeht skraftig geworden ist (Artikel9 Nr. 2 des
Vorsc:b~ags)~;. .

Sc}1~iesslich muss sichergestellt werden, dass die Ver-
tragsstaaten dutch die Mitgliedschaft zum Protokoll niclit
gegen bestehende bi- oder multilaterale Uebereinkommen Uber
die .A..."1.erkennung'vonEntscheidungen verstossen. Eine solch.e. . ,

Rucksiehtnabmeentfallt jedoeh, wenn der .andereStaat, qlit
dem ein solches Uebereinkommen besteht, selbst Mitglieddes
AnerkerL~ungsprotokolls ist. Dieser Fragenkreis soll durch
Artikel 10 des Vorsehlags geregelt werden.

1m tibrigen sind die vorgeschlagenen Bestimmungen in
Anlehnung an Vorsehriften des EWG-UebereinkommensUber die
geriehtl~~he Zust~digkeit und die Volls~reckung gericht-
lieher Entseheidungen in'Zivil-und Handelssachen vom
27. September 1968 ausgearbei tet worden.

e) Wie bereits unter a) ausgefUhrt worden ist, ware es V~sch8ns-
wert, dass alle Vertragsstaat.en des U ebereinkorru:ne~sauch dCID

lmerkennungsprotokoll angeh~ren. Unter Ziffer III wird daher

. ....• "..•....•.
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vorgeschlagen, .das Anerkennungsprotokoll als Bestandteil
des Uebereinkommens zu erkl~en. Allerdings kann jeder Ver-
tragsstaat einen Vorbehalt gem~ss dem vorgeschlagenen neuen
Artikel 159 a des Uebereinkommens erkl~en.

3. Es wird angeregt, -in der Unterarbeitsgruppe auch zu
prUfen, ob es zweckmassig ware, in das'Uebcreinkommen -eine
Bestimmung aufzuqehmen, durch die klargestellt wird, dass
die nationalen Gericht.e der Vertragsstaaten f\irdie EntscheidUl."'lg
Uber Streitigkei ten betreffend europ1lische Patentanmeldungen
zust~ig sind.

Es erscheintzweifelhaft, ob eine solche Bestimmung mit
RUcksicht auf f..rtikel76 Absatz 1 des Uebereinkommens, wonach
di e europ!:1ische Pat entanmeldung in den benannt en Vertrags staat en
die Bedeut~~g einer vorschriftsm~ssigen Hinterlegung hat, er-
forderlich ist. Die deutsche Delegation hat vorsorglich unter
Ziffer rv den Text fUr einen Artikel 16 a oder 19 a ausge-
arbeitet, der erBrtert werden kt5nnte, falls. die Unt.erarb~its-
grup~e eine Klarstellung fUr zweckm~ssig oder erforderlich
hID.t.

c
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Vorsc~ag fUr
ein Protokoll Uber die Anerkennung von

Ents~h~idungen Ub:er.den -k:~prU'ch- aU£i"Erteilung
eines europ~ischen Patents
(Anerkennungsprotokoll)

-.'

1. Abschnitt .-

Zusta."'1digkeit

Artikel 1

.. .....

t" ,"

, (1) FUr Dagen, mit denen die'Abtretung des 'Anspruchs -auf
Erteilu..'I1.gdes ,eur:opaischen Patents fUr einzelne oder alle in
der -europ~ischenPatentanmeldung ben~ten Staaten-geltend ge-
macht vd.rd, bestimmt sich die Zustandigkei tder -Gericht'e der
Vertragsstaaten nach den Artikeln 2 bis 5.

(2) Ir~erhalb eines jeden Vert~agsstaats richtet sich
dieort;l,iche und .sa~hliche Zust~"'1digkeit nach dem nationalen
Recht dieses Staa!s" ,,das gelten wUrde, wenn Uber ,~~vil~echt-
liche-IQ.agen zu en~scheiden wfu'e, die eine nationale Patentan-
meld~~,betr~ffe~ Den Vertragsstaaten oleibt vorbehal~en, die in
Satz 1 genanp.tep.ICL.agenfUr ihI:' gesamtes Hoheitsg~b,ietoder
fUr 'P.le!lrer~,:G-~r~qh~spezirke ~inem bestimmt~n nationalen Gericht
zuzuweisen.:Da~_ReC?h~ der Parteien; die Zust~digkeit eines. - "

bestimmten Geric1;Lts-,zUvereinbaren (.llrti~el 4), -bleibt unbe-

rilllrt.
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Artikel 2

Der Ar~elder einer europaischen Patentanmeldung, der seinen
Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat hat, ist vorbehaltlich
der Artikel 3 und 4 vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu
verklagen.

Artikel 3
1st der Gegenstand der europ~ische~Eatentanmeldung eine

.Erfindung eines Arbeitn,ehmers, so sind die Gerichte des Vertrags-
staats ausschliesslich zustfuldig, nach dessen Recht sich das
Recht auf das europaische Patent geml:1ssArtikel 15 Abs. 1 Satz 2 ..
des Uebereinkommens tiber ein europ~sches Patenterteilungsver- (
fahren bestimmt. Bestimmt sich jedoch das Recht auf das euro-
p~ische Patent gem~ss Artikel 15 Abs. 1 Satz 2 des Ueberei~~ommens
Uber ein europ~isohes Patenterteilungsverf~~ren nach dem Recht
eines nicht- demUebereinkornmen angehC5renden Staats, so sind die
Gerichtc;;des Vertragsstaats ausschliesslich zustandig, in dem
das Europ~ische Patentamt seinen Sitz hat •

.Artikel 4
..

Haben die Partei n durch eine schriftliche oder durch eine
mtL."'1dlich?,schriftlich_ best~tigte Vereinbarung, die nicht im
Zusammenhang mit einem lcr-beits-o.dersonst.igenBeschgftigungs~
verhtlltnis steht, bestimmt, dass ein Gerichtoder die Gericht-e';
eincs Vertragsstaats Uberden Anspruc?auf das europ~ische

- .Patent oder den Anspruch auf Erteilung des europ~ischen Patents
entscheiden sollen, so sind dies~s Gericht oder die Gerichte
dieses Vertragsstaats ausschliesslich zust~dig •.

("
'-
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Artikel 5

In den nicht in den Artikeln 2 bis 4 geregelten.F~llen
sind die Gerichte des Vertragsstaats.am Ort des Sitzes "des.
Europ~ischen Patentamts ausschliesslich zust~ndig.

~b.rtikel6
. ~", .

Die Gerichte der Vertragsstaaten habenihre Zust~ndigkeit,
nach den Pxtikeln 2 bis 5 von Amts wegen zu prUfen.

Jlxtikel 7

..

von Pnts .wegen zUglli"1stendes zuerst angerufenen Gerichts fUr
~zust~digzu erkl~ren.

(1) Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten
Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselbep Parteien
er.:.h6r....gig gemacht,. so hat sich das spater a..."1gerufeneGericht

(2) Das Gericht, das sich nach Absatz 1 fUr unzustfuldig
zu erklaren hatte, hat die Entscheidung bis zur rechtskr~f-
tigen EntscheidCiIDgdes.zuerst angerufenen Gerichts aussetzen, ,. . . .•.

we~~ der Mangel der Zust~ndigkeit des anderen Gerichts geltend '
gem8_c~ltwird.

2. Abschnitt
Anerkennung.

Artike18.

(1) Die in einem Vertragsstaat ergangenen rechtsYJ~ftigen
Entscheidungen tiberden Anspruch auf Erteilung des europ~i-
schellPatents fUr einzelne oder alle in der europ~ischen Patent-

BR/GT 1/142 d/72 cs ..../ ...
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anmeldung benannten Staaten'werden in den anderen Vertrags-
staaten, 'iUrdie dieses Pro-t-okoll in Kraft. get'reteri: ist, an-
erkannt ~'ohne dass:es hierfur 'eines besonderen V-erfabTens 'be~j.

. .- ..
darf.

(2) Die Zust~digkeit des Gerichts, dessen Entscheidung
anerkannt werden soll, und die Gesetzm~ssigkeit dieser Ent-
scheidung.dUrfen.~icht nachgeprUft werden •

•• " •• : .• _, •••• -:-.,.:. ••• ~;.. _ "'_. • -:":: ~•• : ••••.• C'

J.
:.:..

Artikel 9

Pxtikel 8 findet keine Anwendung,wenn

1. der ~tulplelder, der sich auf die Klage nicht eingelasse:h. hat,
nachw'eist, dass ihm das q.iesen Rechts~trei t' einleitende .
S,~hri'ftstUCk nicht, ordnungsge~ass ~d nicht s~ rechtzei tig ...

I :.~ ... " _.' • . ':.' '": . .' .', _.' ._

zugestell t worden ist, dass .er s:i.ch verteidigenkonhte'j'
.~ ... . ....

2. del;' .,P..nmeJ,..dernachweist, .dass die EntscheidUn~ mit einer
EntsC;,~eidung unvereinbar ist, die zwischen denselben Par-- . -' : '-.

teie~. in ..einem der' Vertragsstaaten ergangen und vor dem
- .. : '.' .... : .'. ." .. '- ;', " .

Eintritt,der Rechtskraft der anzuerkennendenEntscheidung
.. " . .._~ .. '. . -.... ~

rechtskr~ftig geworden ist.

Ausschluss der Ahwendungdes Protokolls

.~-.". ..•... _.
i!.rtikel 10

Dieses Protokoll findet keine :Anwendungauf Entscheidungen
von Geri'cht'ehi eInes staats., die in einem Vertr2.gss"taat ,fUr

... . .

den dieses'Protokoll in Kraft getre"ten ist, aufgrund einer
ill einem"and-ere? 'internationalen Ve'rtrag eingegangenen Ver-
pflichtung anzuerkennen sind, es se:i denn, dass auch fUr die-
sen 'an'deI"enStaat dieses Protokoll in Kraft getreten ist. ,.....

...

C

f'
...•.
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III

Aenderv~gen des Uebereinkommens, die durch das Anerkennungs-
protokoll erforderlich werden:
e

.
Artikel 159

Vorbehalte w~hrend einer Uebergangszeit

+ Text im Ubrigen rmver.andert .

Pxtikel 159 a (neu)

Vorbehalte ZD~ P~erkelli~lh~gsprotokoll

(1) Jeder Vertragssta2:.tkann sich bei derUhterzel.chnurtg
oder bei der HinterlegtLl1.gseiner Ratifikations- oder Be-itrit'ts...;.
urk~de zum Uebereinkommen vorbehalten zu bestimmen, dass das
Protokoll Uber die Anerkennung ven Entscheidrmgen Uber den An-
spruch auf Erteilvng eines europaischen Patents fUr ihn nicht
anwendbar ist.

(2} Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt naeh Ab-
satz 1 erklart hat, kann ihn durch eine ~l1.••• gerichtete
Notifikation zurUcknebmen. Die ZurUc}::nah!nedes.VO.rbehalts.
wird einen ~onat nach dem Tag des Eingangs der Notifikation
wirkssl'D.•

BR/G~1/142 d/72 cs ... / ...
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Artikel 161

. _--.:... AusfUb~Ungsordnung und Ane~kennungsprotokoll
.. ... ~.

(1) Die AusfUhrungsordnung ~d das Protokoll Uber die
Anerkennung von Entscheidungen Uber den Anspruch eines euro-
paischen :Patents sind Besta.."'1.dteil.des. Uebereinkommens.

(2) unverfuidert

Artikel 168

Beschrfulkung .der Vorbehalte

Bei der .Unterz~ichnlL11.gdes Uebereinkommeus., bei seiner
Rati£ikation oder bei dem Beitritt zu dem UebereiP~~o~~en sind
n~.r die 'in ~~~k~l. ,159 una .Artikel 159 a d:e.~,.ueberein~ommens

'.vo~ges'ehc;n~n :V:or.behc..lte zul~ssig.

Artikel.173

(1) unverfuldert

. .
{2) Buchstaben a j lL"1.db) unverfuldert'

c) Vorbehalte~'_Und ZurUc1mahmen'von Vorbehalten 'gemass
Artikel 159 und Artikel159 a;

Buchstaben d) bis f) unverandert

( 3 ~ lL"1.verfuldert.

BR/GT r/142 'd/72 cs ... / ...
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IV

Aende~Lrrgendes Uebereinkommens, die ebenfalls von der
U~terarbeitsgruppe beraten werden sollten:

Artikel 16

Patent~~eldvng dureh Niehtbereehtigte

1st dure~ eine' rechtskraftige Entseheidung der Ansprueh
.....

auf Erteilvng des euronaisehen Patents einer Person zuerk~~t
~orden, die nieht der ~nmelder ist, so kann diese Person •••

jIrtikel 16 a oder 19 a (neu)

FUr Klagen, die europaisehe Patentaruneldungen betreff2n,
sind vorbehaltlieh des Protokolls Uber die Pncrkennung von
EntseheidUl'..genUber den Imspruehauf Erteil'lL"'1gdes europai-
sehen Patents die nationalen Geriehte der Vertragsstaaten zu-
standig, die ortlieh und saehlieh zustandig waren, wenn es
sien urn zivilreehtliehe Klagen handeln ~~de, die nationale
Patentanmeldungen betreffen •.Es bleibt den Vertragsstaaten
vorbehalten, diese Klagen fUr ihr gesamtes Hoheitsgebiet bder
fUr mehrere Geriehtsbezirke einem bestimmten nationalen Ge-
rieht zuzuweisen~

BR/GT 1/142 d/72 es
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