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Vorbenutzung und Vorveroffentlichungen des Erfinders

Konsequenzen der Einschrinkung der Neuheitsschonfrist und des Ausstellungsschutzes,
Moglichkeiten einer internationalen Losung - *%)

Jochen Pagenberg *)

In Ankniipfung an die Ausfiihrungen von Herrn Bardehle und zugleich als Vorbereitung fiir
die Diskussion pro und contra Schonfrist habe ich meinem Referat die Landerberichte der
AIPPI zugrunde gelegt, die ich systematisch auf ihre Argumente untersucht habe.
Wenn ich mit der Zahl der Beflirworter und Ablehner beginne, so ergibt sich, da3 16 Landes-
gruppen von 2 1, die einen Lénderbericht vorgelegt haben, die Einfithrung einer Neuheits-
schonfrist in die PVU befiirworten bzw., wie einige Ostblocklinder es ausdriicken, "einer
dahingehenden Diskussion in der AIPPI positiv gegeniiberstehen". 5 Staaten lehnen die Ein-
fiihrung ab.

Die Griinde fiir und gegen die Einfiihrung einer weltweiten Neuheitsschonfrist finden sich in
den Landerberichten wie folgt:

Pro:

- Der Erfinder kennt das Patentrecht nicht und setzt damit unbewuf3t ein Neuheitshindernis
fiir eine spétere eigene Anmeldung.

- Der Erfinder erkennt nicht, dafl eine bestimmte Neuerung Erfindungsrang haben konnte,
oder stellt erst bei weiterer Beschiftigung mit dem Problem fest, dal sein erster Gedanken-
blitz zu einer patentfahigen Losung fiihrt (insbesondere Veroffentlichungen theoretischer Er-
kenntnisse, die als Grundlage fiir eine spatere Erfindung noch gar nicht erkannt sind).

- Der Erfinder bedarf der Erprobung, die er aufgrund begrenzter Geheimhaltungsmoglichkei-
ten nicht ohne Kenntnisnahme Dritter durchfithren kann (der beriihmte Schneepflug, die
Landwirtschaftsmaschinen, aber auch Sportgerite wie Skibindungen und Windsurfer).

- Wissenschaftler sind auf den Informationsaustausch und auf Diskussionen angewiesen, um
thre Forschungsergebnisse kritisch wiirdigen und evtl. durch Parallelversuche verifizieren zu
lassen.

- Kleine und mittlere Erfinder, insbesondere auch Betriebe aus Entwicklungsldndern, haben
nicht die Mdoglichkeit strikter Geheimnisvorsorge oder bediirfen der Konstruktionshilfe oder
der Lieferung von Know-how durch Dritte.

- Trotz Vorsorge beziiglich Geheimhaltungsmaflnahmen erfolgen Verdffentlichungen durch
Dritte, die auf den Erfinder zuriickgehen, die aber noch keinen Mif3brauch im Sinne des Art.
55 (1) (a) EPU darstellen.

- SchlieBlich sollen die Unsicherheiten beziiglich des Umfangs des Ausstellungsschutzes be-
seitigt werden, d. h. kommerzielles Ausstellen und Anbieten, wie z. B. auf Messen, sollen
innerhalb der Schonfrist, nicht nur bei internationalen Ausstellungen, nicht als neuheitsschéd-
lich behandelt werden.

Contra:

- Rechtssystematik: Es bedarf klarer Regelungen fiir die absolute Neuheit



- der Erfinder soll sich mit seiner Anmeldung beeilen - Beweisschwierigkeiten bei Entnahme
durch Dritte - der Erfinder bedarf keines Schutzes, weil er die Auswirkungen der absoluten
Neuheit kennt

- Gefahr der falschen Sicherheit fiir den Erfinder: kein Schutz gegen unabhingige Veroffent-
lichungen und Anmeldungen; Gefahr des Verlustes von Auslandsanmeldungen

- Miflbrauch der Schonftist durch den Erfinder (ohne weitere Begriindung)
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Stichhaltigkeit der Gegengriinde

a) Griinde der Rechtssystematik ebenso wie der Rechtssicherheit haben sicherlich in einem
gewissen Rahmen ihre Berechtigung, sie diirfen aber nicht zum Selbstzweck werden. So beru-
fen sich einige Mitgliedslinder des Miinchener Ubereinkommens auf die gerade erzielte Ver-
einheitlichung des absoluten Neuheitsbegriffs, der nicht schon wieder verwéssert werden diir-
fe. Dieses Beispiel ist sicherlich schlecht gewihlt, weil zwar das Miinchner Ubereinkommen
als Ganzes ein rechtssystematisch vollendetes Gesetzeswerk darstellt, die Einzelregelungen
aber aufgrund einer Vielzahl von Kompromissen zustandegekommen sind, was insbesondere
auf die Regelung des Neuheitsbegriffs und die Definition des Standes der Technik zutrifft.
Nicht nur, dall es angesichts der Ausnahmen in Art. 56 Abs. 2, Art. 54 Abs. 5 und Art. 55
EPU auf eine weitere Ausnahme nicht mehr ankommt, es ist in der Zwischenzeit gerade auch
bei den Viitern des Abkommens, und ich zitiere hier vor allem Haertel, die Uberzeugung ge-
wachsen, daf3 die Nichtberiicksichtigung einer Neuheitsschonfrist eine der wenigen Schwach-
stellen des Ubereinkommens darstellt, die man nur wegen der gleichen Regelung im StraB3-
burger Ubereinkommen nicht anders 16sen zu kénnen glaubte 1) . Betrachtet man das Miinch-
ner Ubereinkommen als Ganzes im Sinne eines im Grunde erfinderfreundlichen Vertrags-
werks, so palit eine Neuheitsschonfrist durchaus in das Gesamtbild, und allenfalls ihr Fehlen
konnte als systemfremd angesehen werden.

Ein rechtssystematisch zutreffendes Argument ist daher eher, da3 angesichts der Einfiihrung
eines weltweiten und absoluten Standes der Technik, der sogar miindliche Verlautbarungen
umfalit, nicht gleichzeitig die frither sogar unter einem relativen Neuheitsbegriff bestehende
Neuheitsschonfrist abgeschafft werden kann; der absolute Neuheitsbegriff bedarf insoweit
ganz besonders eines Korrektivs zum Schutz des Erfinders.

b) In dem Bericht einer Landesgruppe habe ich den Einwand gefunden, der Schutz vor eini-
gen Vorverdffentlichungen fithre zum Ersterfinderprinzip und sei deshalb als systemfremd
abzulehnen.

Hier werden offensichtlich in Verkennung der amerikanischen Praxis Prioritét und Schonfrist
durcheinandergebracht. Wie man aus dem amerikanischen Recht weil, gibt es dort neben der
einjahrigen Schonfrist auch die Moglichkeit der Geltendmachung eines fritheren Erfindungs-
datums, was gegebenenfalls in einem Interferenceverfahren nachzuweisen ist. Die betreffende
Partei erhilt dann ein Erfindungsdatum zugesprochen, das keineswegs auf einer 6ffentlichen
Vorbenutzung basieren muf3 und daher von der Neuheitsschonfrist vollig unabhingig ist, zeit-
lich auch mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag liegen kann. Das nachgewiesene Erfin-
dungsdatum, dessen Anerkennung weiterhin Sorgfalt bei der "reduction to practice" voraus-
setzt, fiihrt zur Anerkennung einer echten Prioritdt gegeniiber spiteren Benutzern, Erfindern
oder Anmeldern. Geschah die Benutzung der Erfindung dagegen 6ffentlich und fehlte es an
einer ausreichenden Sorgfalt zwischen dem Erfindungsdatum und dem Anmeldedatum mit
dem Ziel der Vervollkommnung der Erfindung, so kehrt sich die Benutzung als Neuheitshin-



dernis gegen den Erfinder, falls die 12monatige Neuheitsschonfrist {iberschritten ist. Auch
dies zeigt den Unterschied zwischen dem Ersterfinderprinzip und dem Institut der Neuheits-
schonfrist. Auf eine Kurzformel gebracht bedeutet Prioritdt Rechtsbegriindung und Rechts-
wahrung, wihrend die Neuheitsschonfrist nur negativ als Verhinderung der Rechtszerstérung
definiert werden kann.

c¢) Der Einwand, der Erfinder solle sich gefélligst beeilen, ist wenig hilfreich, da eine Vielzahl
von Situationen, die unter die Schonfrist fallen sollen, solche sind, wo der Erfinder erst nach
Offenkundigwerden sich seiner Nachléssigkeit bewul3t wird; da3 er sich dann beeilt, zum Pa-
tentamt oder zum Anwalt zu kommen, diirfte sich von selbst verstehen.

d) Der Behauptung skandinavischer Liander, fiir die Schonfrist bestehe kein Bediirfnis, weil
sich alle Erfinder in diesem Punkt auskennen, mochte ich die Gegenthese gegeniiberstellen,
dafl auch in Skandinavien niemand als Patentrechtler geboren wird. Selbst wenn es jedem
Wissenschaftler oder Ersterfinder nur einmal im Leben passiert, da3 eine wichtige Erfindung
durch Unkenntnis verloren geht, so meine ich, miifite dies als Grund fiir die Bejahung eines
Schutzbediirfnisses ausreichen.

Im iibrigen bezieht sich die Unkenntnis nicht nur auf patentrechtliche Vorschriften wie den
Art. 55 EPU. Ein weiterer Kenntnis- oder besser Erkenntnismangel bezieht ' sich auf die
Erfindungseigenschaft: Ob oder da3 eine Erfindung vorliegt, ist evtl. dem Leiter der Entwick-
lungsabteilung eines groflen Unternehmens erkennbar, der den gesamten einschldgigen Stand
der Technik zu iibersehen in der Lage ist. Fiir ihn mag die Neuheitsschonfrist daher auch nur
ausnahmsweise zum Tragen kommen. Gewohnlichen Sterblichen, und dazu sind auch Anwil-
te, Priifer und erst recht ein Durchschnittserfinder zu zdhlen, ist eine Beurteilung aber erst
nach sorgfiltiger Recherche und genauer Begutachtung des Standes der Technik mdglich.

An dieser Stelle mochte ich ein Beispiel bringen, das mir gerade vor wenigen Wochen mit
einer Mandantin passiert ist. Die Mandantin, Marktfiihrerin fiir bestimmte Verbrauchsproduk-
te, hatte einem Institut einen Forschungsauftrag zu einem bestimmten Zweck erteilt; der For-
schungsauftrag wurde erfolgreich abgeschlossen. Bei der SchluBlbesprechung erzédhlte der
Professor, der Leiter des Instituts, da3 sein Assistent und er bei Gelegenheit dieses For-
schungsvorhabens auf ein interessantes Phanomen gestof3en seien, das sie noch weiter verfol-
gen wollten. Der Leiter der Patentabteilung der Mandantin wurde sofort hellhorig, und er &u-
Berte Interesse am Erwerb dieser neuen Idee. Im weiteren Gesprich zeigte es sich, daf3 Profes-
sor und Assistent auch nach Durchfithrung dieses Forschungsauftrags vom Patentrecht allen-
falls Allgemeinwissen besaflen, und sie waren daher schnell bereit, die Idee fiir einen Pau-
schalpreis von 10 000,- DM zu verkaufen. Es stellte sich dann aber heraus, da3 diese neuen
Erkenntnisse in der "Kaffeerunde" des Instituts ausfiihrlich diskutiert worden waren und daf3
man bereits eine wissenschaftliche Veroffentlichung zum Ruhme des Instituts plante. Noch
am selben Wochenende wurde die gesamte Kaffeerunde des Instituts zum Schweigen vergat-
tert, und der Professor rief am ndchsten Montag an und verkiindete, einem Vertrag stinde
nichts mehr im Wege, allerdings habe sich der Preis inzwischen verdoppelt.

Solche Situationen, in denen der Erfinder unbewufit einen neuheitsschidlichen Tatbestand
setzt, sind folglich vor allem regelungsbediirftig. Aber auch diejenigen Situationen wo der
Erfinder im Interesse einer wirtschaftlich und technisch sinnvollen Entwicklung und Auswer-
tung der Erfindung Dritten seine Idee mitteilen oder die Erfindung vorfithren muf, sprechen
in hohem MaB fiir eine Neuheitsschonfrist. Gedacht ist hier an die Notwendigkeit der weite-
ren Erprobung der Erfindung vor der Anmeldung, der Vorfithrung gegeniiber potentiellen
Lizenznehmern, aber auch bei der Fertigung von bestimmten Teilen flir den Prototyp, wo



Dritte ins Vertrauen gezogen werden miissen. Diese Fille betreffen wiederum kleinere und
mittlere Unternehmen oder Einzelerfinder 2) , die insbesondere bei einer wirklich revolutioné-
ren Neuerung die notwendigen Investitionen einschlieBlich einer weitest moglichen Schutz-
erstreckung im Ausland nicht auf sich nehmen kénnen.

Ein weiteres Beispiel aus der Praxis mag dies verdeutlichen: Ein Handelsvertreter, der insbe-
sondere technische Produkte vertrieb, hatte aufgrund zahlreicher Kundenreklamationen einen
Produktmangel entdeckt und sich in seiner Freizeit an die Losung eines bestimmten Problems
gemacht.

Er wullte so viel vom Patentrecht, daf er es nicht wagte, mit Dritten {iber seine Idee zu spre-
chen, weil er Angst hatte, jemand anders wiirde vor ihm zum Patentamt laufen. Andererseits
besall er keinerlei Fertigungsmoglichkeiten, um den Prototyp des betreffenden technischen
Gegenstandes selbst herstellen zu konnen. Er ging deshalb zu den verschiedensten Herstellern
und lieB jeden nur ein bestimmtes Teil fertigen, so dal niemand erkennen konnte, wofiir die-
ses Teil dienen sollte. Dies war nicht nur mithsam, weil er damit auf die Beratung des Herstel-
lers beziiglich des richtigen Materials verzichten muf3te, sondern weil ihm damit auch die
Kalkulation fiir die spétere Herstellung sehr erschwert war, die bei vielen Erfindungen dar-
iiber entscheiden kann, ob die Anderung von der Industrie angenommen wird oder nicht.
Auch iiber die moglichen Umstellungskosten bei den Kunden konnte er allenfalls Schitzun-
gen anstellen. Das einzige, das er aus seiner Téatigkeit genau kannte, war die Marktsituation,
d. h. der zukiinftige Bedarf des betreffenden Gegenstandes sowie dessen Vorteil beim techni-
schen Einsatz.

Als der Erfinder zum ersten Mal zu mir kam, hatte er eine Vielzahl von Problemen bereits
gemeistert, und er besall bereits einen fertig montierten Prototyp. Er wuflte aber nun nicht
mehr weiter, weil er jetzt darauf angewiesen war, den Prototyp im Einsatz zu erproben, d. h.
eingebaut in eine bestimmte Maschinenart. Er befiirchtete jetzt erst recht, dafl einer seiner
Kunden oder auch der von ihm vertretene Hersteller seine gute Idee zu ihrer eigenen machen
wirden. Als er dariiber informiert wurde, was fiir Moglichkeiten das neue Institut der inneren
Prioritdt einem Erfinder bietet, war er sofort begeistert und verschob seine Erprobung bis die
Patentanmeldung hinterlegt war.

Ich habe dieses Beispiel deshalb ausgewihlt, weil einige der "Ablehnungsdelegationen" dar-
auf hingewiesen haben, es bediirfe gar keiner Schonfrist, weil ein Schutz des Erfinders wéh-
rend der Entwicklungsphase auch durch die Einfiihrung der inneren Prioritdt erreicht wiirde.
Das Beispiel zeigt, dal dies ab dem Zeitpunkt der 6ffentlichen Erprobung des Prototyps
durchaus zutreffen kann. Tatsdchlich wird durch Hinterlegung einer Anmeldung sogar ein
wirksamerer Schutz begriindet als durch die Neuheitsschonfrist, weil mit der Anmeldung ja
auch ein Schutz gegen Drittanmeldungen besteht. Die Phase der Entwicklung bis zum Proto-
typ kann dagegen nur durch die Neuheitsschonfrist in praxisnaher Weise geregelt werden,
weil in diesem Stadium die Erfindungsidee meist noch derart rudimentir ist, da3 selbst die
100,- DM Anmeldekosten dafiir zu teuer wiren, weil es auch einem erfahrenen Patentrechtler
haufig schwerfallen wiirde, hieraus iiberhaupt eine Prioritdt abzuleiten. Die Einfithrung der
inneren Prioritét, so wiinschenswert sie flir alle Linder sein mag, wo es sie noch nicht gibt,
ersetzt daher die Neuheitsschonfrist nicht.

e) Ich komme nun zu gewichtigeren Vorbehalten der Gegner der Neuheitsschonftist. Es sind
hier vor allem zwei Griinde, die diskutiert werden sollen. Der erste besagt, dal3 der Erfinder in
triigerische Sicherheit gewiegt wird beziiglich etwa geplanter Auslandsanmeldungen, da ein
Ausnutzen der Schonfrist bei einer spiteren Auslandsanmeldung, falls dabei wiederum die
Prioritétsfrist ausgenutzt wird, zum Patentverlust fiihre. Dies ist im Ansatz richtig, wenn man



dem Vorschlag der AIPPI folgt und die Priorititsfrist der PVU nicht mit der Schonfrist kumu-
lieren 146t.

Fiir den Augenblick sei eine solche Regelung unterstellt. Die Konsequenz in der Praxis wird
dabei aber nur selten so fatal sein, wie die Kritiker meinen. Spielen wir den Fall eines nicht
als Patentrechtler geborenen Erfinders in Anlehnung an das obige Beispiel der Professorener-
findung einmal durch.

Nehmen wir an, in Deutschland sei die Neuheitsschonfrist wieder eingefiihrt worden, und eine
Reihe weiterer PVU-Linder seien dem Beispiel Deutschlands gefolgt. Nehmen wir weiter an,
in dem zitierten Beispiel des Forschungsinstituts sei die Erfindung nicht in Zusammenarbeit
mit einer patenterfahrenen Firma, sondern zufillig bei anderweitiger Forschung erfolgt, und
erst nach Monaten habe den Professor jemand darauf gebracht, daB3 hier etwas Schutzwiirdi-
ges vorliegt, mit dem man sogar Geld verdienen kann. Dann wire doch der Weg zum Patent-
anwalt nicht nur gleichbedeutend mit dem Weg zur Rettung der deutschen Erfindung, sondern
auch zur Rettung eventueller auslédndischer Nachanmeldungen. Der Patentanwalt wird doch -
hoffentlich - die Frage nach dem Zeitpunkt der Offenbarung sofort stellen, und wenn es noch
rechtzeitig flir die deutsche Anmeldung war, so ist es, von Extremfillen abgesehen, im allge-
meinen auch noch rechtzeitig fiir Auslandsanmeldungen, insbesondere, wenn man sich ein
wenig mit dem PCT auskennt. DaB sich in einer solchen Situation die Uberlegungsfrist des
Anmelders insoweit verkiirzen kann, als er sofort die Entscheidung fiir eine grof3ere Anmelde-
investition zu treffen hat, ist natiirlich richtig, aber bei einer erkanntermallen wichtigen Erfin-
dung steht der grundsitzlichen Schutzerstreckung kein H indernis entgegen.

f) Im tiibrigen wiére auch durchaus daran zu denken, die Schonfrist mit der Priorititsfrist der
PVU kumulieren zu lassen. Von den AIPPI-Landesgruppen, die einen Bericht eingereicht
haben, haben sich allerdings lediglich zwei, ndmlich Kanada und Bulgarien fiir eine Kumulie-
rung ausgesprochen. Kanada deshalb, weil dort bereits nach nationalem Recht eine zweijahri-
ge Schonfrist besteht. Die meisten Landesgruppen haben sich mit dieser Frage allerdings bis-
her gar nicht beschéftigt.

Zusitzlich zu diesen beiden Stimmen hat nun vor wenigen Wochen das Schweizer Patentamt
in einer offiziellen und ver6ffentlichten Rechtsauskunft zu dieser Frage Stellung genommen
und ist zu dem Schlufl gekommen, dal nach nationalem Schweizer Recht jedenfalls die
Schonfrist mit der Priorititsfrist zu kumulieren ist. Der Leitsatz der Rechtsauskunft lautet,
sehr vorsichtig formuliert:

Wahrscheinlich abweichend von Art. 4 Abs. 4 des Strafsburger Abkommens und Art.
55 Abs. 1 des Miinchner Patentiibereinkommens ist nach Art. 7b PatG eine Offenba-
rung auch dann unschddlich, wenn sie innerhalb von sechs Monaten vor der Anmel-
dung, deren Prioritdit beansprucht ist, erfolgte 3) .

Das Patentamt stiitzt sich dabei auf den unterschiedlichen Wortlaut des Art. 55 EPU und 7 b
des Schweizer Patentgesetzes. Wahrend es in Art. 55 heilt, eine Offenbarung bleibe aufBer
Betracht, wenn sie nicht friiher als..

sechs Monate vor Einreichung der europdischen Patentanmeldung erfolgt ist, lautet die
Schweizer Regelung:

Ist die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder dem Prioritdtsdatum
der Offentlichkeit zuginglich gemacht worden, so ziihlt diese Offenbarung nicht zum Stande
der Technik.

Das Schweizer Patentamt schliet zwar aufgrund der Gesetzesmaterialien, dal diese Ab-
weichung vom Miinchner Ubereinkommen vom Gesetzgeber nicht bewuBt in das Gesetz ein-
gefligt worden ist, der eindeutige Wortlaut lasse aber keine andere Schlul3folgerung zu. In der
Entscheidung wird festgestellt, daf} allein diese Regelung den Interessen des Patentbewerbers
wirklich Rechnung trage. Wortlich heif3t es:



Wenn nidmlich praktisch nur Erst- und nicht auch Nachanmeldungen in den Genuf3 einer Im-
munitdt kommen kdnnen, dann wird der mit ihr beabsichtigte Zweck nur in den wenigsten
Féllen erreicht.

Die Rechtsauskunft gibt abschlieBend den Rat, falls ein Offenbarungstatbestand vorliege, lie-
ber sogleich beim Europdischen Patentamt anzumelden, um keine Rechte zu verlieren.
Bekanntlich ist die deutsche Rechtsprechung bisher anderer Ansicht gewesen. Aus der friihe-
ren Fassung des § 2 Satz 2 Patentgesetz, wo es hieB3 "eine innerhalb von 6 Monaten vor der
Anmeldung erfolgte Beschreibung... " wurde geschlossen, dafl es sich um die Anmeldung
beim Deutschen Patentamt handelte 4) , weil iiberall sonst im Gesetz, wenn die Prioritdtsan-
meldung gemeint ist, von "Voranmeldung" die Rede ist. Artikel 4 PVU schiitze im {ibrigen
nur den Zeitraum zwischen der auslédndischen Voranmeldung und der Nachanmeldung, so daf3
auch von dorther keine Ausdehnung auf den Zeitraum vor der ausldndischen Anmeldung ge-
fordert werde.

g) Ein weiterer Einwand der Gegner einer Schutzfrist, der auf den ersten Blick dem Erfinder
zum Nachteil gereichen konnte, sind die Beweisschwierigkeiten im Falle einer Entnahme
durch Dritte. Es wird argumentiert, da3 durch den groBziigigeren Umgang des Erfinders mit
seinem Wissen in der Zeit vor der Anmeldung auch die Moglichkeit der Kenntnisnahme
durch Dritte wichst, und einige versuchen konnten, die Erfindung im eigenen Namen anzu-
melden.

Es ist offensichtlich, da3 dieser Einwand nicht fiir die Schutzgruppe der sogenannten unwis-
senden Erfinder zutrifft. Sorg loser kann ja nur der sein, der von dem Bestehen einer Schutz-
frist weil3. Handelt es sich aber um solche instruierten Erfinder, so ist nicht einzusehen, wa-
rum diese Erfinder lediglich iiber das Bestehen der Schutzfrist als solcher informiert sein soll-
ten, nicht aber liber deren Grenzen und Gefahren. Wer wissentlich verlautbart, der wird dies
gezwungenermallen zu Erprobungszwecken, zwecks Herstellung von Prototypen usw. tun. Er
wird versuchen, sein Erfinderrecht durch datierte Unterlagen zu fixieren und dariiber hinaus
Geheimhaltungsverpflichtungen mit eventuellen Geschéftspartnern vereinbaren. Im {iibrigen
sind die Beweisschwierigkeiten in einem solchen Fall nicht grofer als diejenigen, die bereits
im Falle einer mi3brduchlichen Veroffentlichung durch Dritte im Sinne von Art. 55 Abs. 1 (a)
des M iinchner Ubereinkommens bestehen.

Weitere Argumente fiir die Schonfrist

Die Gegner der Schonfrist, die auf ihre guten Erfahrungen mit dem System der absoluten
Neuheit verweisen, u. a. z. B. Frankreich, tibersehen, worauf Beier schon in der Diskussion in
Buenos Aires hingewiesen hat, daf} in diesen Léndern bisher lediglich neuheitsschidliche
Veroffentlichungen durch den Erfinder die eigene Anmeldung zu Fall bringen konnten.

Beier in Buenos Aires ebenso wie Bossung in seinem Aufsatz 5) haben betont, da3 die fran-
zosischen Erfahrungen sich deshalb nicht auf die Regelung des europdischen Rechts iibertra-
gen lassen. Nicht nur da3 derjenige, der das Vorliegen der Neuheit einer patentierten Erfin-
dung 'in Frankreich bestritt, fiir seine Behauptung die volle Beweislast hatte, es mulite dar-
tiber hinaus eine identische Vorwegnahme gegeben sein mit einem ausreichenden Offenba-
rungsgehalt, um die Ausfiihrbarkeit der Erfindung durch einen Fachmann zu ermdéglichen.
Die "antériorité de toutes pieces" war schematischer Priifungsgegenstand der Gerichte.

Mit der Einflihrung des zusédtzlichen Erfordernisses der Erfindungshéhe und der Priifung bei
der Erteilung auch fiir diese Lander, fiir Frankreich z. B. durch Priifung des Europidischen
Patentamts, wird sich die Zahl der beriicksichtigungsfahigen Verlautbarungen und ihre pa-
tenthindernde Wirkung um ein Vielfaches steigern, da ja eine Kombination von miindlichen



Hinweisen, Teilveroffentlichungen, Erprobungen und Ausstellungen auf einer Messe eine
Erfindung nahelegen konnen.

Ein weiteres Argument, worauf ebenfalls bereits Bossung hingewiesen hat, ist die Tatsache,
daBl eigene Verlautbarungen des Erfinders dem Patentamt selten oder nie bekannt werden,
vielleicht einmal im Einspruchsverfahren. Meist wird derartiges Material aber erst im Nich-
tigkeitsverfahren vorgelegt, also hiufig nach jahrelanger Einfiihrung der Erfindung auf dem
Markt. Dabei ist es sicherlich zutreffend, wie Bossung schreibt, da3 nichts der Erfindung
ndher kommt als eine eigene Verlautbarung des Erfinders 6) . Erfolgt die Vernichtung des
Patents dann tatsdchlich aufgrund einer Verlautbarung des Erfinders, so erscheint dies deshalb
besonders ungerecht, weil offenbar vorher niemand auch nur anndherungsweise in Richtung
auf die Erfindung gearbeitet hatte und weil diese ohne den Patentanmelder nachher auch
kaum bekannt geworden wire.

DaB3 die angefiihrten Griinde fiir die Einfiihrung einer Schonfrist nicht bloBe Theorie sind,
mochte ich durch ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis belegen. Ein amerikanischer Erfin-
der hatte im Vertrauen auf seine zwolfmonatige amerikanische Schonfrist einem japanischen
Professor von seiner Erfindung erzihlt. Es handelte sich um eine Erfindung im Bereich der
Medizin, die den Professor hellauf begeisterte, so dafl er nichts Eiligeres zu tun hatte als hier-
tiber zu Hause in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu berichten. Die spétere Patentierung
der US-Erfindung in Japan scheiterte dann an zwei Dingen: einmal weil es in Japan im Ge-
gensatz zu den USA lediglich eine sechsmonatige Schonfrist gibt, zum anderen, weil die
Schonfrist nur bei eigenen Verdffentlichungen des Erfinders oder bei Mi3brauch gewihrt
wird. Die Veroffentlichung in Japan war aber durch einen Dritten erfolgt. Auf die Notwen-
digkeit einer einheitlichen und moglichst weltweiten Regelung hat die deutsche Landesgruppe
in ihrem Bericht fiir die AIPPI daher zu Recht hingewiesen.

Im Zusammenhang mit den Auswirkungen bei Auslandsanmeldungen ist eine weitere Bemer-
kung von Bossung interessant, der darauf hinweist, daf es in Zukunft nicht ausgeschlossen ist,
daB3 europdische Anmelder aufgrund der erfinderfreundlicheren Gesetzeslage in den USA dort
Patentschutz erwerben, obwohl sie vor dem heimischen oder europdischen Patentamt wegen
eigener Vorverlautbarungen scheitern. Umgekehrt werden viele Amerikaner an eine spéte
Rache fiir die ausldanderfeindliche Hilmer-Doktrin glauben, wenn ihnen europdische Gerichte
ihre Patente wegen eigener Vorverdffentlichungen vernichten. Fiir européische Verletzungs-
beklagte wird es sich in der Zukunft hiufig lohnen, bei Klagepatenten mit U.S.-Ursprung die
Umgebung des Erfinders nach erfindereigenen Veroffentlichungen, verlorenen Redemanu-
skripten oder Notizen von Wirtshausgesprachen abzusuchen.

Ausgestaltung der Schonfrist

a) Die Vorschldge zur Ausgestaltung der Schonfrist halten sich beziiglich der Zeitdauer die
Waage zwischen 6 und 12 Monaten, wobei die liberwiegende Mehrheit bisher davon ausgeht,
daB keine Kumulierung mit der Frist des Art. 4 PVU stattfindet.
Der Vorschlag der bisherigen Mehrheit bedeutet natiirlich, worauf bereits hingewiesen wurde,
daB bei Eigenverlautbarungen nicht nur die nationale Anmeldung innerhalb der Schonfrist
eingereicht werden muf3, sondern auch etwaige geplante Auslandsanmeldungen. Der Ausgang
der Diskussion hieriiber ist allerdings noch offen.

b) Es sind auch einige restriktive Vorschldge beziiglich der Ausgestaltung der Schonfrist ge-
macht worden 7) :

- die Schonfrist solle nur bet Mif3brauch eingreifen

- bei Ausstellungen sollte eine Beschrankung auf internationale Ausstellungen stattfinden



- die Neuheitsschidlichkeit von Versuchen sollte nur gelten, falls noch keine kommerzielle
Auswertung erfolgt ist und im iibrigen Vorkehrungen fiir die Geheimhaltung getroffen wur-
den - bei wissenschaftlichen Vortrdgen sollte dem Patentamt von der Absicht der Verlautba-
rung im voraus Mitteilung gemacht werden

- schlieBlich sollten sdmtliche Vorverlautbarungen bei der Anmeldung dem Patentamt zur
Kenntnis gebracht werden.

Der letztere Punkt wurde insbesondere auch wihrend der Diskussion in Buenos Aires aufge-
worfen und fand auch Eingang in den Bericht der Arbeitsgruppe. Dort wurde unter der Ziff. 3
der EntschlieBung eine Verpflichtung des Erfinders eingefiigt, binnen 3 Monaten nach Einrei-
chung einer Anmeldung auf die Umstdnde der Offenbarung hinzuweisen, ausgenommen sol-
cher Offenbarungen, die infolge eines offensichtlichen M i3brauchs in bezug auf den Erfinder
erfolgt seien. Dieser Vorschlag wurde vom geschiftsfithrenden Ausschuf} in die Formulierung
der endgiiltigen EntschlieBung nicht aufgenommen, die Modalitdten der Regelung der Schon-
frist wurden vielmehr der weiteren Diskussion iiberlassen.

aa) In Buenos Aires wurde als Begriindung fiir die Meldepflicht angefiihrt, es miisse ein M
iBbrauch verhindert werden, z. B. bei einer Drittanmeldung in der Zwischenzeit, weil sonst
der Erfinder seine eigene, spitere Anmeldung gegeniiber der fritheren Offenbarung erweitern
wiirde.

Dieses Argument ist wiederum nicht folgerichtig zu Ende gedacht; oder es verwechselt eben-
falls die Schonfrist mit der Prioritdt. Nimmt man nur die Vorverlautbarung und die spétere
Anmeldung des Erfinders, so ist offensichtlich, da3 der Erfinder nur im Umfang seiner An-
meldung eine Prioritdt erhélt, unabhingig davon, welche und wieviele Verlautbarungen in-
nerhalb der Schonfrist erfolgt sind.

Gegeniiber einer zwischenzeitlich erfolgten Drittanmeldung sind zweierlei Rechtsverhéltnisse
zu unterscheiden:

Fiir die Neuheitspriifung ist die unveroffentlichte Voranmeldung nach deutschem oder euro-
paischem Recht Stand der Technik. Bei Identitit zwischen seiner Anmeldung und einer friihe-
ren Anmeldung, die zwischen seiner Vorverlautbarung und seiner Anmeldung liegt, wiirde
daher der Erfinder abgewiesen.

Der Drittanmelder muf3 sich andererseits die Vorverlautbarungen des Erfinders als Stand der
Technik entgegenhalten lassen, und zwar sowohl fiir die Neuheitspriifung als auch fiir die
Priifung auf Erfindungshohe. Dies kann im Einzelfall zu einer Vernichtung oder Teilvernich-
tung der Drittanmeldung fiihren, was den Erfinder insoweit begiinstigt, als dieselbe Wirkung
thm gegeniiber von seinen eigenen Vorverlautbarungen ja gerade nicht ausgeht. Wird die
Voranmeldung vollig vernichtet, ist seine Anmeldung patentfdhig, wird die Drittanmeldung
teilvernichtet, so wird sie der spdteren Anmeldung des Erfinders in den meisten Fillen nicht
neuheitsschadlich entgegen stehen, und da sie bei seiner Anmeldung nicht vorverotfentlicht
war, so erhilt der Erfinder einen Schutz fiir seine Anmeldung, die teilweise denjenigen der
Voranmeldung tiberlappt.

Dies sind Fragen, die im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren entschieden werden, sie ha-
ben aber nichts mit einem Millbrauch des Erfinders zu tun, wenn dieser ihm bekannte eigene
Vorverlautbarungen bei der Anmeldung verschweigt oder iiber deren Umfang in seiner An-
meldung hinausgeht. Dieses Argument wiirde nicht einmal dann giiltig sein, wenn man von
einem Fall der inneren Prioritdt oder vom Ersterfinderprinzip der Amerikaner ausgeht. In je-
dem Fall steht es dem Erfinder frei, in der spiteren Anmeldung mehr zu beanspruchen, als er
vorher verwirklicht hatte (bzw. bei der inneren Prioritit, als dort beansprucht war). Erst in
dem Augenblick, wo zwischenzeitliche Rechte Dritter geltend gemacht werden, wird es zu



einer Abgrenzung und zur Feststellung von Teilpriorititen kommen bzw. im Interferencever-
fahren in den USA zu einer Feststellung, was zum angeblichen Erfindungszeitpunkt bereits
vom Erfinder erkannt und verwirklicht war.

bb) In der Diskussion in Buenos Aires war als weiteres Argument zu horen, daf Dritte {iber
den Stand der Technik irregefiihrt wiirden, wenn sie erst im Einspruchs- oder Nichtigkeitsver-
fahren davon informiert werden, daB3 bestimmte Vorveroffentlichungen oder Vorbenutzungs-
handlungen vom Erfinder selbst herriihren. Deshalb solle zur Klarstellung die Gesamtheit der
Verlautbarungen in den Anmeldeunterlagen vorhanden sein. Nur dadurch sei sichergestellt,
daB z.B. die Industrie eine zuverlidssige Recherche durchfiihren konne.

Beier hat in Buenos Aires auf die ungeheuren praktischen Schwierigkeiten hingewiesen, ins-
besondere bei miindlichen Verlautbarungen eine komplette Liste vorzulegen und im iibrigen
angemerkt, da3 bei schriftlichen Ver6ffentlichungen sowieso der Name des Verfassers, also
im Zweifel des Erfinders, genannt wird, so daf} fiir einen Hinweis bei der Anmeldung kein
Bediirfnis mehr besteht.

Da man ja davon ausgehen muf3, da3 eine Liste derartiger Hinweise in sdmtlichen nationalen
Anmeldungen vorgelegt werden miiflte, zeigt sich bereits, dal dieser Vorschlag in der Tat
unpraktikabel ist. Eines der Lénder, in denen eine vorherige Benachrichtigungspflicht besteht,
namlich Israel, hat dies bereits erkannt und schlégt eine zentrale Stelle zur Hinterlegung vor,
z. B. die WIPO. Mir scheint diese Mitteilungspflicht bisher so wenig durchdacht zu sein, daf3
man sich dagegen mit allen Mitteln wenden sollte. Wenn man sich vorstellt, da3 in konse-
quenter Durchfithrung dem Patentanmelder nicht {iberlassen werden darf, den Umfang einzel-
ner Verlautbarungen selbst zu interpretieren, so liefe der geforderte Hinweis darauf hinaus,
dall Wortprotokolle von Gesprachen mit Geschéftspartnern vorgelegt werden miifliten, Be-
schreibungen iiber 6ffentliche Experimente miiflten erldutert werden, usw.

Da auflerdem gefiirchtet werden muf3, daB3 bei versehentlicher Nichtnennung einer Verlautba-
rung diese zum Stand der Technik zu rechnen ist, ergibt sich, dall der gewollte Schutz fiir den
Erfinder hochst fragwiirdig ist. Es ist daher zu begriilen, dafl im Text der EntschlieBung des
Kongresses von Buenos Aires ein solcher Vorschlag nicht erscheint 8) .

Moglichkeiten einer internationalen Regelung

Bei realistischer Betrachtung muf3 davon ausgegangen werden, dall die von der AIPPI ange-
strebte internationale Regelung durch Einfiigung der Neuheitsschonfrist in die PVU in aller
nichster Zukunft nicht zu verwirklichen sein wird. Dies mul} trotz der Tatsache angenommen
werden, daB3 eine Regelung der Neuheitsschonfrist nicht nur von der WIPO im Modellgesetz
fiir die Entwicklungsldnder berticksichtigt ist, sondern auch aus tatsdchlichen Griinden gerade
Erfinder in den Entwicklungsldndern Von der Neuheitsschonfrist profitieren konnten. Ande-
rerseits sind nationale Gesetzesinderungen fiir die Unterzeichnerstaaten des StraBburger U-
bereinkommens von 1963 durch dessen Artikel 4 Abs. 4 blockiert, der § 3 Abs. 4 des deut-
schen Patentgesetzes entspricht. Eine Anderung miifite daher beim StraBburger Ubereinkom-
men ansetzen.

Und hier bietet sich ein Weg an, auf den Haertel den Verfasser aufmerksam gemacht hat:
Beim Europarat besteht nach wie Vor der Sachverstdndigenausschufl fiir Patentfragen, der
allerdings derzeit von den Regierungen nicht beschickt wird. Dieser konnte jederzeit wieder
einberufen werden, um einen Vorschlag fiir die Anderung des Art. 4 Abs. 4 auszuarbeiten.
Unabhiingig davon, ob eine in dieser Weise erreichte Anderung auch zu einer Anderung des
Miinchner Patentiibereinkommens fithren wiirde, wéren jedenfalls die Unterzeichnerstaaten
des StraBburger Ubereinkommens beziiglich ihrer nationalen Gesetzgebung frei, die Neu-
heitsschonfrist (wieder) einzufiihren.



Grundsitzlich bestdnde damit sogar die Moglichkeit, weitere Staaten in diese einheitliche
Regelung mit einzubeziehen, da es sich gemil Artikel 10 des Stralburger Ubereinkommens
bei diesem um ein offenes Abkommen handelt, dem sémtliche Interessierten PVU-Mitglieder

beitreten kdnnen.
*) Dr. jur. LL. M. Jochen Pagenberg, Rechtsanwalt in Miinchen.

**) Vortrag gehalten am 29. Mai 1981 anlaB3lich der GRUR-Jahrestagung 1981 in Stuttgart. Der Vortragsstil ist
weitgehend beibehalten worden
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