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Vorveroffentlichung und Vorbenutzung der Erfindung durch den Erfinder
Bericht erstattet im Namen der deutschen Landesgruppe der AIPPI
Jochen Pagenberg' und Heinz Bardehle’, Miinchen

Die deutsche Landesgruppe hat im Lichte der Berichte zur Konferenz von Buenos Aires und
der dortigen Diskussion die Frage der Neuheitsschonfrist weiter diskutiert. Dieses Thema war
u.a. Gegenstand zweier Referate von Bardehle und Pagenberg wihrend der Jahrestagung der
Deutschen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht in Stuttgart am 29.
Mai 1981. Die lebhafte Diskussion der Tagungsteilnehmer im Anschlul an diese Referate
zeigte zugleich das auflerordentliche Interesse der mit dem Patentrecht und den Auswirkun-
gen des Wegfalls der Neuheitsschonfrist konfrontierten Kreise (vgl. GRUR 1981, S. 731).
Auf der Grundlage dieser neuesten Erfahrungen ergidnzt die deutsche Landesgruppe den fiir
die Konferenz von Buenos Aires vorgelegten Bericht und befaf3t sich zugleich mit den gegen
die Neuheitsschonfrist vorgebrachten Argumenten.

I. Bisheriger Stand der Diskussionen

Aufgrund der vorgelegten Berichte der Landesgruppen ergibt sich, dal 16 von 21 Landes-
gruppen, die einen Bericht vorgelegt haben, die Einfilhrung einer Neuheitsschonfrist in die
PVU befiirworten, bzw. einer dahingehenden Diskussion innerhalb der IVfgR positiv gegenii-
berstehen. Fiinf Landesgruppen lehnen deren Einfiihrung ab. Die Griinde fiir und gegen die
Einfiihrung einer weltweiten Neuheitsschonfrist konnen wie folgt zusammengetalit werden:
Pro-Argumente:

- der Erfinder kennt das Patentrecht nicht und setzt damit unbewuf3t ein Neuheitshindernis fiir
eine spitere eigene Anmeldung, - der Erfinder erkennt nicht, dafl eine bestimmte Neuerung
Erfindungsrang haben konnte, oder stellt erst bei weiterer Beschéftigung mit dem Problem
fest, daf3 sein erster Gedankenblitz zu einer patentfdhigen Losung fiihrt (insbesondere Verdf-
fentlichungen theoretischer Erkenntnisse, die als Grundlage fiir eine spitere Erfindung noch
gar nicht erkannt sind);

- die Erfindung bedarf der Erprobung, die der Erfinder aufgrund begrenzter Geheimhaltungs-
moglichkeiten nicht ohne Kenntnisnahme Dritter durchfiihren kann (Beispiele: Schneepflug,
Landwirtschaftsmaschinen, Sportgerite u.a.m.);

- Wissenschaftler sind auf den friihzeitigen Informationsaustausch und auf Diskussionen an-
gewiesen, um ihre Forschungsergebnisse kritisch wiirdigen und evtl. durch Parallelversuche
verifizieren zu lassen,;

- Einzelerfinder und kleine und mittlere Betriebe, insbesondere auch Betriebe in Entwick-
lungslidndern, haben nicht die Moglichkeit strikter Geheimnisvorsorge oder bediirfen der
Konstruktionshilfe oder der Lieferung von Know-how durch Dritte;

- trotz VorsorgemalBnahmen beziiglich der Geheimhaltung erfolgen Verdffentlichungen durch
Dritte, die auf den Erfinder zuriickgehen, die aber noch keinen Mif3brauch (z.B. im Sinne des
Art. 55 (1) (a) EPU) darstellen;

- die Unsicherheiten beziiglich des Umfangs des Ausstellungsschutzes sollten beseitigt wer-
den, d.h. kommerzielles Ausstellen und Anbieten, wie z.B. auf Messen, sollen innerhalb der
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Schonfrist (nicht nur bei internationalen Ausstellungen) nicht als neuheitsschéddlich behandelt
werden.

Contra-Argumente:

- Griinde der Rechtssystematik: es bediirfe klarer Regelungen fiir die absolute Neuheit;

- der Erfinder solle sich mit seiner Anmeldung beeilen;

- Beweisschwierigkeiten bei Entnahme durch Dritte;

- der Erfinder bediirfe keines Schutzes, weil er die Auswirkungen der absoluten Neuheit ken-
ne;

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

- Mibrauch der Schonftist durch den Erfinder.

11. Stichhaltigkeit der Gegenargumente

Griinde der Rechtssystematik und der Rechtsvereinheitlichung, wie sie von einigen Landes-
gruppen vorgetragen worden sind, stellen kein ernsthaftes Hindernis fiir den geplanten Schutz
des Erfinders dar. Eine Rechtsvereinheitlichung soll ja gerade durch die Einfiihrung dieses
Rechtsinstituts in die PVU oder in die nationale Gesetzgebung vieler Linder erreicht werden,
und systematisch stellt die Erfinderschonfrist eine wichtige Ergéinzung der Prioritétsfrist dar,
wie unten noch aufgezeigt werden soll. Ein Neuheitsbegriff im Patentrecht, der keine Aus-
nahmen oder sogenannte unschédliche Tatbestdnde kennt, kann ernstlich nicht gefordert wer-
den und wird auch in keinem Patentrechtssystem praktiziert.

Auch die geduBerte Befiirchtung, die Einfilhrung der Neuheitsschonftist fithre zum Ersterfin-
derprinzip, wird bei einem Vergleich mit der amerikanischen Praxis nicht bestétigt. Die Aner-
kennung des Erfindungsdatums unter dem Ersterfinderprinzip schafft und begriindet Priori-
tatsrechte, die durch eine spitere Anmeldung eines Dritten auch dann nicht beschriankt werden
konnen, wenn das Anmeldedatum des Ersterfinders weit spéter liegt. (Auf die Erfordernisse
einer ausreichenden Sorgfalt des Erfinders bis zur "reduction to practice" braucht in diesem
Zusammenhang nicht weiter eingegangen zu werden.)

Demgegeniiber schafft die Neuheitsschonfrist keine Rechte gegeniiber Dritten; sie verhindert
nur, daf3 der Erfinder durch eigene Verlautbarungen neuheitsschiadliche Tatbestiande setzt, die
die Patentierung seiner eigenen Erfindung durch sich selbst verhindert. Anmeldungen Dritter
in dem Zeitraum zwischen der Eigenverlautbarung des Erfinders und dem Tag seiner eigenen
Anmeldung konnen dagegen dem Erfinder patenthindernd entgegenstehen; insoweit ist nur
seine eigene Anmeldung priorititsbegriindend. Dritte werden daher in ihrer Anmeldetétigkeit
gerade nicht durch ihnen unbekannte und zeitrangig schwer verifizierbare Tatbestinde beein-
trachtigt.

Die in einigen Berichten der Landesgruppen gedulBlerte Auffassung, es bestehe deshalb kein
Bediirfnis fiir die Neuheitsschonfrist, da sich die Erfinder in diesem Bereich ausreichend aus-
kennen, widerspricht den Erfahrungen sdmtlicher deutscher Praktiker, die Einzelerfinder oder
kleine und mittlere Unternehmen beraten und vertreten. Es ist zwar zutreffend, dal} die ersten
und wichtigsten Informationen, die ein Ersterfinder von einem Patentanwalt erhilt, diejenigen
tiber den Umfang des Neuheitsbegriffs unter dem jeweiligen Patentsystem sind. Das bedeutet
aber, da3 dieser Erfinder bereits einmal Kontakt mit einem ihn beratenden Patentanwalt ge-
habt haben muB. Dieser erste Kontakt wird aber in vielen Fillen erst dann aufgenommen,
wenn eine miindliche oder schriftliche Verlautbarung bereits erfolgt ist. Nach Auffassung der
deutschen Landesgruppe sollte es als Grund fiir die Einfithrung der Neuheitsschonfrist ausrei-
chen, wenn damit verhindert wird, dal} bei Wissenschaftlern und Einzelerfindern eine wichti-
ge Erfindung, die manchmal die einzige in ihrem Leben ist, durch Unkenntnis verloren geht.



In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daf3 selbst erfahrenen Erfindern, denen die
patentrechtlichen Vorschriften bekannt sind, bei ihrer taglichen Arbeit keineswegs sofort im-
mer klar ist, da3 und ob eine gefundene Neuerung iiberhaupt eine Erfindung ist. Hiufig ergibt
sich der erfindungstriachtige Aspekt erst aufgrund von Gesprachen mit Dritten, und in vielen
Féllen ist der wissenschaftliche Erfinder sogar darauf angewiesen, seine Erkenntnisse in der
Diskussion mit Kollegen zu verifizieren, um seine eigenen Zweifel an der Tragfdhigkeit sei-
ner Idee zu liberwinden. Fille, wo zur Herstellung eines Prototyps die Produktionskapazitéiten
von Zulieferern oder Spezialbetrieben in Anspruch genommen werden miissen oder wo die
Erprobung ohne Méglichkeit der Abschirmung gegeniiber der Offentlichkeit durchgefiihrt
werden mull, zeigen, welches Hemmnis auch kleineren und mittleren Betrieben auferlegt
wird, wenn sie die Nichtigerkldrung des eigenen Patents aufgrund der Selbstverlautbarung
vermeiden wollen. Fiir diesen Kreis von am Patentschutz Interessierter ist daher nach Auffas-
sung der deutschen Landesgruppe das Argument, der Erfinder solle sich eben mit der Anmel-
dung seiner Erfindung beeilen, um auf die Neuheitsschonfrist verzichten zu kénnen, wenig
hilfreich.

Auch der zum Schutz des Erfinders erhobene Einwand, bei Auslandsanmeldungen schiitze ihn
die Neuheitsschonfrist nicht, er werde vielmehr in einer triigerischen Sicherheit gewiegt, ist
nicht stichhaltig. Zundchst muf3 einmal gewdéhrleistet sein, daB dem Erfinder {iberhaupt ein
Patent erteilt wird, also zumindest in seinem Heimatland. Dariiber hinaus wire bei einer
weltweiten Einfithrung der Neuheitsschonfrist z.B. mittels des PCT-Vertrages eine Hinterle-
gung in den wichtigsten Lindern der Welt mdglich, selbst wenn die Neuheitsschonfrist nicht
mit der Prioritétsfrist kumuliert wird. (Vgl. dazu unter IV.)

Nach Auffassung der deutschen Landesgruppe vergroBert die Einfiihrung der Neuheitsschon-
frist auch keineswegs die Gefahr der Entnahme der Erfindung durch Dritte. Zunéchst ist dar-
auf hinzuweisen, daf} eine groflere Gefdhrdung des Erfinders nur dort gegeben sein kann, wo
dieser in Kenntnis der patentrechtlichen Vorschriften auf seine Neuheitsschonfrist vertraut
und deshalb weniger Bedenken hat, Dritten davon Mitteilung zu machen. Die Gruppe der un-
wissenden Erfinder, die vor allem auch geschiitzt werden sollen, werden nicht sorgloser han-
deln, weil sie die patentrechtlichen Bestimmungen ja gar nicht kennen.

Diejenigen aber, welche die Schonfrist kennen, werden auch dariiber informiert sein, daB sie
durch eine Mitteilung an Dritte noch kein Priorititsrecht erwerben und daher nach wie vor
gewisse Vorkehrungen treffen miissen, um zumindest ausreichende Nachweise fiir ihr eigenes
Erfinderrecht in der Hand zu haben. Es erscheint jedenfalls nicht logisch, anzunehmen, daf3
nach Einfiilhrung der Neuheitsschonfrist die Erfinder lediglich die Vorteile dieses Instituts
erkennen, liber dessen Grenzen und Gefahren dagegen nicht informiert sein werden.

Aus den Erfahrungen der Lénder, die eine Neuheitsschonfrist haben bzw. hatten, ergibt sich
im tbrigen, daB} es fiir Konkurrenzunternehmen keineswegs einfach ist, aufgrund einer Ver-
lautbarung des Erfinders mit der erforderlichen Schnelligkeit Vorbenutzungshandlungen
durchzufiihren und damit dem Erfinder zu schaden.

Im tibrigen sind die Beweisschwierigkeiten im Fall einer unberechtigten Entnahme nach Ein-
fiihrung der Neuheitsschonfrist nicht grofer als diejenigen, wie sie bereits im Fall einer
miflbrauchlichen Verdffentlichung durch Dritte 1.S. der bestehenden Regelung, z.B. Art. 55
Abs. 1 (a) des Miinchner Ubereinkommens bestehen.

Gegeniiber den ganz erheblichen Vorteilen der Einfiihrung einer Neuheitsschonfrist treten im
iibrigen die zitierten Einwénde zuriick. Erfinder und - insbesondere kleinere - Unternehmen
sind darauf angewiesen, durch Angebote zu priifen, ob eine Neuentwicklung Marktchancen
besitzt. Es besteht weiterhin regelméBig die Notwendigkeit, eine Erfindung vor Einreichen



einer Patentanmeldung zunichst technisch zu erproben, was hiufig vor der Offentlichkeit
nicht verborgen gehalten werden kann. Nach Einflihrung des absoluten Neuheitsbegriffs, der
jegliche Verlautbarung zum Stand der Technik zihlt, bleibt in der Praxis dem Erfinder bzw.
dem Unternehmen nur die Wahl zwischen mehreren Ubeln, nimlich

a) auf eine Anmeldung wegen unvermeidbaren Entstehens von die Erfindung vorwegneh-
menden Tatsachen zu verzichten,

b) im Falle einer Anmeldung das Risiko in Kauf zu nehmen, daf3 eigene Verlautbarungen spé-
ter als Stand der Technik der Anmeldung entgegengehalten werden,

c¢) eine Anmeldung in einem unerprobten und damit unreifen, also qualitativ noch nicht aus-
reichenden Zustand einzureichen.

II1. Unzuliissige Vergleiche mit der fritheren nationalen Praxis

Die Vorbehalte einiger Landesgruppen gegen die Einflihrung einer Neuheitsschonfrist schei-
nen davon herzuriihren, daf} sie mit ihrer fritheren nationalen Praxis, wo ein solches Institut
nicht bestand, im groBen und ganzen zufrieden waren. Hierbei scheint aber iibersehen zu wer-
den, daB} sich die Erfahrungen unter dem friiheren Rechtszustand nicht ohne weiteres auf die
zukiinftige Praxis {ibertragen lassen. So konnten nach altem franzdsischen Recht lediglich
neuheitsschiadliche Vorveroffentlichungen durch den Erfinder die eigene Anmeldung zu Fall
bringen. Dabei hatte derjenige, der die fehlende Neuheit behauptete, dafiir die volle Beweis-
last, und es mufite dariiber hinaus eine identische Vorwegnahme mit einem ausreichenden
Offenbarungsgehalt gegeben sein, um die Ausfiihrbarkeit der Erfindung durch einen Fach-
mann zu ermdglichen ("antériorité de toutes picces").

Mit der Einflihrung des zusétzlichen Erfordernisses der Erfindungshohe und der Vorpriifung
wird sich auch fiir die bisherigen Nicht-Priifungslédnder die Zahl der beriicksichtigungsfahigen
Verlautbarungen und ihre patenthindernde Wirkung um ein Vielfaches steigern, da z.B. eine
Kombination von miindlichen Hinweisen, Teilveroffentlichungen, Erprobungen und Ausstel-
lungen auf einer Messe eine Erfindung nahelegen konnen.

1V. Ausgestaltung der Schonfrist

Die deutsche Landesgruppe hat sich bisher nicht festgelegt, ob eine 6-monatige oder 12-
monatige Schutzfrist vorzuziehen ist. Aus der fritheren deutschen Praxis 148t sich ableiten,
daB 6 Monate ausreichend sind.

Andererseits wird mit Nachdruck befiirwortet, diec Neuheitsschonfrist mit der Priorititsfrist
des Art. 4 PVU kumulieren zu lassen, die Einfiihrung einer nur national wirkenden Neuheits-
schonfrist wire eine nur sehr unvollkommene Losung. Anmelder, die ihrer nationalen Schutz-
frist vertrauen, sollen nicht moglicher Auslandsschutzrechte verlustig gehen, wenn zwischen
der Verlautbarung im Heimatland und der Nachanmeldung im Ausland mehr als z.B. 6 Mona-
te vergangen sind. Es sollte daher gewéhrleistet sein, da3 die zwdlfmonatige Prioritatsfrist der
PVU voll in Anspruch genommen werden kann, so da die Neuheitsschonftist der Prioritiits-
frist vorzuschalten ist. Da gerade die wichtigsten Erfindungen fiir Auslandsanmeldungen in
Frage kommen, wiirde deren Patentierung andernfalls in besonderer Weise durch eine Eigen-
verlautbarung behindert. (Es sei insoweit auf die neueste Schweizer Praxis verwiesen, wonach
die Neuheitsschonfrist der Prioritétsfrist vorgeschaltet wird.)

Nach Auffassung der deutschen Landesgruppe ist es auch abzulehnen, die Tatbesténde, fiir
die die Neuheitsschonfrist zu gewéhren ist, allzu sehr einzuschrianken. Vorschldge, die dahin
gehen, die Neuheitsschonftist nur fiir Versuche und wissenschaftliche Vortrdge zu gewéhren,



miissen daher ebenso abgelehnt werden, wie die Forderung, daf3 der Erfinder bei der Anmel-
dung innerhalb einer bestimmten Frist dem Patentamt sdmtliche Vorverlautbarungen zur
Kenntnis bringen muB.

Der letztere Punkt, der auch in die Diskussion von Buenos Aires Eingang gefunden hat, bringt
eine erhebliche praktische Erschwerung mit sich und ist, falls an die Nichterfiillung der Be-
dingungen Sanktionen gekniipft werden, eher als erfinderfeindlich, denn als erfinderfreund-
lich zu apostrophieren.

Eine solche Regelung wiirde vor allem Unternehmen vor die unlosbare Aufgabe stellen, simt-
liche, vor allem auch miindliche Vorverlautbarungen, z.B. im Falle von Angebotsverhandlun-
gen, zu ermitteln. Akzeptabel wire allenfalls, dem Erfinder nahezulegen, die ihm bekannten
Vorverlautbarungen zu nennen, was evtl. spiteren moglichen Streitigkeiten entgegenwirken
konnte.

Das Argument, durch die Meldepflicht werde ein Mif3brauch verhindert, weil anderenfalls der
Erfinder seine eigene, spitere Anmeldung gegeniiber der frilheren Offenbarung erweitern
wiirde, ist nicht folgerichtig oder es verwechselt die Neuheitsschonfrist mit der Prioritit. Da
der Erfinder erst mit der Anmeldung und nur in deren Umfang Schutz erhilt, unabhingig da-
von, welche und wieviele Verlautbarungen innerhalb der Schonfrist erfolgt sind, ist es irrele-
vant, ob die frithere Verlautbarung enger oder weiter als die spéteren Patentanspriiche sind.
Nach dem Anmeldeprinzip ist entscheidend allein der Anmeldetag; etwas anderes gilt nur in
den Lindern mit Ersterfinderprinzip. Dort ist aber ebenfalls kein Millbrauch zu befiirchten,
weil bei einem "Zuriickschworen" des Erfinders vor das Anmeldedatum allein der nachgewie-
sene Erfindungsumfang entscheidend ist, der vom Erfinder ebenfalls nicht durch die Formu-
lierung der spiteren Patentanspriiche manipuliert werden kann.

Zutreffend ist allerdings das weitere Argument fiir die Forderung nach einer Anmeldepflicht
der Vorverlautbarungen, da3 ndmlich Dritte tiber den Umfang des Standes der Technik im
unklaren gelassen werden, falls nicht offenbar ist, daB bestimmte Veroffentlichungen vor dem
Anmeldetag auf den Erfinder zuriickgehen. Dieser Einwand kann allerdings lediglich miindli-
che Verlautbarungen erfassen, da jedenfalls wissenschaftliche Verdffentlichungen und Vor-
trige unter Namensnennung des Urhebers der Offentlichkeit bekannt werden, so daf eine Zu-
ordnung keine allzu groBlen Schwierigkeiten machen diirfte. Ein dariiber hinausgehendes In-
formationsinteresse Dritter kann nicht bejaht werden, wenn es mit einem erheblichen Auf-
wand tatsdchlicher und rechtlicher Art verbunden wire, wie dies befiirchtet werden mul8.

V. Internationale Bedeutung der Regelung

Die Neuheitsschonfrist gehort nach Auffassung der deutschen Landesgruppe zu einer der
Fragen, die unabhdngig von der jeweiligen Wirtschaftsordnung des Landes und unabhéngig
von dem Grad seiner industriellen Entwicklung, Wissenschaftler, unabhingige und angestellte
Einzelerfinder ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen gleichermallen begiinstigt. Jeder,
der bei der Erprobung und Umsetzung der Erfindung in der Praxis, was beides ja hiufig vor
dem Tag der Patentanmeldung liegt, auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, erhdlt durch dieses
Rechtsinstitut eine zwar zeitlich befristete, aber rechtlich gesicherte Position. Hierauf sind
allenfalls patenterfahrene GroBunternehmen nicht im gleichen Malle angewiesen, falls sie
Forschung und Produktion gleichermaf3en betreiben.

Falls trotz dieser ins Auge springenden Vorziige eine Verwirklichung der Einfiihrung in die
PVU auf absehbare Zeit keine Erfolgsaussichten bietet, wird von der deutschen Landesgruppe
angeregt, parallel zu den Bemiihungen um eine weltweite Einfiihrung dieses Instituts weitere
Moglichkeiten seiner Einfiihrung innerhalb kleinerer Staatengruppen zu diskutieren.



Als Moglichkeit bietet sich hierzu ein separates Abkommen an, das als einzigen Punkt die
Einfiihrung der Neuheitsschonfrist beinhaltet. Nach Informationen der deutschen Landes-
gruppe wire die WIPO bereit, hierzu eine Sachverstindigengruppe zusammenzurufen.

Als weitere Moglichkeit kommt die Anderung des Art. 4 Abs. 4 des StraBburger Uberein-
kommens von 1963 in Betracht. Beim Europarat besteht nach wie vor ein Sachverstindige-
nausschull fiir Patentfragen, der allerdings derzeit von den Regierungen nicht beschickt ist.
Eine Anregung der IVfgR dahingehend, diese als erfindungsfeindlich erkannte Regelung ab-
zudndern, wiirde dazu fithren kénnen, dal3 nicht nur simtliche Mitgliedstaaten des Stralburger
Ubereinkommens, sondern auch des Miinchner Patentiibereinkommens die gleichlautende
Gesetzesbestimmung 1.S. der obigen Vorschldge abidndern konnten.



