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Vorschlage

A.

Streichung der Artikel 2 und 3 des Protokolls tber die Auslegung des Artikels 69 im
Basisvorschlag, um mehr Zeit fir eine umfassende Prifung der zugrundeliegenden
Fragen und ihrer voraussichtlichen Auswirkung auf Patentstreitigkeiten zu gewinnen,
und gegebenenfalls Wiedervorlage eines Vorschlags im zweiten Korb der EPU-
Reformen, die fur 2001 ins Auge gefalit werden.

Alternativ, falls Vorschlag A von der Konferenz nicht gebilligt wird, Anderung der
Artikel 2 und 3 wie im folgenden dargelegt und Regelung ihres Inkrafttretens
entsprechend den Ausfuhrungen unter Nummer 10.

Begriindung

1.

Das Vereinigte Konigreich unterstitzt nachdricklich das Ziel einer moglichst weit-
gehenden Harmonisierung der Kriterien, die die nationalen Gerichte bei der
Auslegung des Schutzbereichs eines Patents im Rahmen von Verletzungs- und
Nichtigkeitsverfahren anwenden. Der Vorschlag in bezug auf das Protokoll zu Artikel
69 lafdt jedoch - zumindest in seiner gegenwartigen Form - ernsthafte Bedenken
aufkommen, dal3 er nicht auf dieses Ziel hinwirkt, sondern vielmehr davon wegfihrt.
Diesen Bedenken muf3 nachgegangen werden.

Immerhin ist nicht zu verkennen, dal3 die Harmonisierung bereits grol3e Fortschritte
gemacht hat, insbesondere in Deutschland und in den Niederlanden, wo die
Betonung auf der "ausreichenden Rechtssicherheit fur Dritte" lag. Richter agieren
nicht in nationaler Abschottung: Abgesehen davon, daf? ihnen nach dem geltenden
Protokoll zu Artikel 69 die ausdriickliche Verpflichtung obliegt, den Mittelweg
zwischen den Extremen der "Wortlaut"- und der "Richtlinien"-Auslegung zu wéhlen,
nehmen sie auch von den Urteilen ihrer Richterkollegen Kenntnis und kommen zur
Beratung Uber diese Themen zusammen (wie beim jingsten Richtersymposium).

Der Versuch, neue Details in das geltende Protokoll einzubringen, droht das
bestehende Gleichgewicht zu stéren. Die Gerichte haben es bisher verstanden, mit
der sehr allgemeinen Orientierungshilfe, die das Protokoll gibt, zufriedenstellend zu
arbeiten. Nach Auffassung der britischen Delegation sollten diese Orientierungs-
hilfen weiterhin allgemein gehalten sein und nicht ins Detail gehen.

Einem weiteren fundamentalen Grundsatz zufolge gebietet es die Rechtssicherheit,
daf sich der Schutzbereich eines Patents ohne weiteres aus der Lektire der
Patentschrift ergeben und die von auf3en herangetragene "Auslegung” auf ein
absolutes Minimum beschréankt sein sollte.
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5.  Neue Leitlinien missen vor allem klar sein, sonst sind sie nicht hilfreich und fihren
keine Konformitat der Urteile herbei. Die Einfihrung neuer, unerprobter Konzepte
wie beispielsweise der Aquivalenzdoktrin erhoht nur die Wahrscheinlichkeit, daR aus
ein und denselben Fakten unterschiedliche Schlul3folgerungen gezogen werden.

6. Aquivalente im allgemeinen. Es besteht weitgehend Einvernehmen dariiber, daR
der Bereich der Aquivalente oder Varianten eine nicht unbeachtliche Méglichkeit
bietet, von dem durch den Wortlaut festgelegten Schutzbereich eines Patentan-
spruchs abzuweichen. Allerdings gehen die Meinungen dariber, auf welcher Grund-
lage solche Varianten anerkannt werden, auseinander: Zum einen kann die Lehre
der Patentschrift herangezogen werden, um zu ermitteln, ob es die Absicht des
Patentverfassers war, sich strikt an den Wortlaut der Anspriiche zu halten. Ein
anderes Konzept besteht darin, die Meinung des Fachmanns uber offensichtliche
Aquivalente einzubeziehen. Es sprechen gute Griinde dafiir, den Absichten des
Verfassers gegeniiber der rein technischen Aquivalenzbeurteilung Vorrang einzu-
raumen und bei der Substituierung offensichtlicher Aquivalente Vorsicht walten zu
lassen. In folgenden konkreten Fallen bestehen Bedenken in bezug auf Aquivalente:

- Wenn es in einer Patentschrift unmif3verstandlich und konsequent heif3t, dal’
ein bestimmtes Element zu benutzen ist, dann sollte der Patentinhaber nicht
von Aquivalenten profitieren, die er hatte in Erwagung ziehen kénnen, ohne es
jedoch zu tun.

- Gehort ein Element auch noch zum Kern der betreffenden Erfindung, so sollte
erst recht nicht zugelassen werden, daf3 es durch ein Aquivalent ersetzt wird,
das der Patentinhaber nicht in Betracht gezogen hat.

- Wird eine Erfindung auf dem Gebiet der Chemie oder der Biotechnologie durch
ihren Nutzen oder ihre Funktion gekennzeichnet, so kdnnte sich ihr Charakter
radikal &ndern, wenn Aquivalente an ihre Stelle treten.

- Schon heute beziehen Verfasser Aquivalente mit ein, indem sie auf vielen
Gebieten funktionelle Definitionen verwenden ("Mittel zur ..."); insofern dirfte
es sich ertibrigen, spater Aquivalente heranzuziehen. Die Einfiihrung einer
vorrangigen Aquivalenzdoktrin wiirde sogar bedeuten, dafR die Verfasser in
dieser Hinsicht nicht mehr so exakt sein miissen, was einer nachléassigen
Formulierungsweise Vorschub leisten kdnnte.

7. Aquivalente - malRgeblicher Zeitpunkt. Es wurde erhebliche Besorgnis geauRert,
daR die Entscheidung, die Aquivalenz zum Zeitpunkt der Verletzung zu beurteilen,
zu Ungewil3heiten beziiglich des Schutzbereichs wie auch tendenziell dazu fihren
wuirde, daf3 sich der Schutzbereich von Patenten zwangslaufig mit jeder technolo-
gischen Entwicklung erweitert, die neue Méglichkeiten zur Durchfihrung bestimmter
Funktionen er6ffnet. Dadurch wirde sich die Ungewil3heit mit zunehmendem Alter
eines Patents erhdhen, weil der Leser der Patentschrift in der Regel nicht tber den
aktuellen Wissensstand bezuglich des betreffenden Elements unterrichtet ware und
nur Mutmalungen dartber anstellen konnte, wie das Gericht wohl befinden wird.
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8. Fruhere Angaben. Auch in diesem Punkt macht der Vorschlag die Prifung von
Fragen erforderlich, die nicht eindeutig aus der Patentschrift ersichtlich sind. Zudem
mufte man die Anmeldungsakte durchforsten, um festzustellen, ob irgendwelche
Angaben gemacht wurden. Dies wére ein unzumutbarer Aufwand fur Dritte, die einen
Rechtsstreit Giber ein Patent anstrengen oder an einem solchen beteiligt sind oder
einfach nur wissen mdchten, welchen Schutzbereich sie meiden missen. Daher
sollten Angaben, die nicht in der Patentschrift enthalten sind, unseres Erachtens
nicht bericksichtigt werden.

9. Umsetzung. Zu bedenken ist auch, welche Auswirkungen eine derart einschnei-
dende Anderung des Protokolls auf die bestehenden Patente hatte. Streitigkeiten zu
bereits erteilten Patenten kdonnten auf der neuen Rechtsgrundlage ungehindert neu
ausgefochten werden. Daher sollte Uber die Einfuhrung einer speziellen Ausfih-
rungsvorschrift zu dieser Bestimmung nachgedacht werden, wonach das revidierte
Protokoll nur fur européische Patente gilt, die am oder nach dem Tag seines
Inkrafttretens erteilt werden.

10. Da fur die Ausraumung dieser Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten
nicht gentigend Zeit zur Verfigung stand, sollte der Vorschlag bis zur Behandlung
des zweiten Korbs der Reformen zuriickgestellt werden.

Die nachstehende Fassung skizziert den weniger strikten Ansatz, der unserer Auf-
fassung nach zu verfolgen ware, falls wir uns fur einen derartigen Schritt
entscheiden sollten.

Geénderte Fassung (Vorschlag B)

_Artikel 2
Aquivalente

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europaischen Patents ist solchen Elementen
gebuhrend Rechnung zu tragen, die Aquivalente der in den Patentanspriichen genannten
Elemente sind.

Artikel 3
Frihere Angaben

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs ist solchen Angaben gebuhrend Rechnung zu
tragen, die der Anmelder oder Patentinhaber in der européaischen Patentanmeldung oder
im europaischen Patent oder in die Glltigkeit des europaischen Patents betreffenden
Verfahren gemacht hat und die den Schutzbereich eindeutig beschranken, wenn die
Beschrankung im Hinblick auf entgegengehaltenen Stand der Technik vorgenommen
wurde.
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