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Resolution des Exekutivkomitees, Barcelona, Spanien,
vom 02. bis 05. November 2014

“Doppelpatentierung”

FICPI, die Internationale Fdderation von Patentanwalten, die die freiberuflich titige Patentan-
waltschaft weltweit umfassend représentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 02. bis
05. November 2014 in Barcelona, Spanien, die folgende Resolution verabschiedet:

Anerkennend, dass es ein dem Patentsystem zugrundeliegendes, fundamentales Prinzip ist, dass
ein Anmelder fir den vollen Umfang der Erfindung, wie sie in einer oder mehrerer Patentanmel-
dungen offenbart und beansprucht wird, im Gegenzug fiir das Offenbaren der Erfindung ein zeit-
lich begrenztes Monopol erhélt;

Beobachtend, dass ein Anmelder aus verschiedenen legitimen Griinden wiinschen kann, zwei
oder mehr Patentanmeldungen fir unterschiedliche Varianten oder Ausfiihrungsformen einer Er-
findung zu verfolgen, zum Beispiel durch gleichzeitiges Einreichen der Anmeldungen oder durch
Einreichen einer oder mehreren Anmeldungen, die Teilanmeldungen sind oder anderweitig von
ihren zuvor eingereichten Stammanmeldungen abgeleitet sind, und die Anspriche dieser beiden
oder mehreren Anmeldungen mindestens teilweise in ihrem Umfang tberlappen kénnen und/oder
sich auf ahnliche oder verwandte Gegensténde beziehen kénnen, die untereinander nicht paten-
tierbar unterschiedlich sind;

Andererseits feststellend, dass die Patentautorititen (Patentamt und/oder Gerichte) in einigen
Jurisdiktionen, wenn parallel anhdngige Anmeldungen und/oder Patente, die durch denselben An-
melder eingereicht wurden, Anspriiche mit mindestens teilweise tiberlappenden Schutzbereichen
enthalten oder sich auf Gegensténde beziehen, die untereinander nicht patentierbar unterschied-
lich sind, ,,Doppelpatentierungs*-Beanstandungen mit dem Ziel erheben, einen als méglich wahr-
genommenen Schaden fir die Offentlichkeit oder Dritte zu vermeiden, von dem angenommen
wird, dass er aus der Erteilung von mehreren, ahnliche oder verwandte Erfindungen beanspru-
chenden Patenten an den Anmelder resultieren konnte;

Beobachtend, dass in direktem Konflikt mit dem oben erwahnten, dem Patentsystem zugrunde-
liegenden fundamentalen Prinzip Doppelpatentierungszurtickweisungen das schadliche Ergebnis
haben kdnnen, dass ein Anmelder keinen Patentschutz flir gewisse Varianten oder Ausfiihrungs-
formen der Erfindung erhalt, obwohl solche Varianten oder Ausfiihrungsformen der Offentlich-
keit in mindestens einer der Patentanmeldungen offenbart worden sind, oder der Schutzumfang,
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den der Anmelder enthélt, nicht im richtigen Verhdltnis mit dem vollen Beitrag des Anmelders
zur Technik steht;

Im Glauben, dass der resultierende Schaden fur die Anmelder jeden als méglich wahrgenomme-
nen Schaden fiir die Offentlichkeit oder Dritte, der aus einer Erteilung mehrerer Patente fiir den-
selben Anmelder resultieren kdnnte, signifikant tberwiegt;

Weiterhin feststellend, dass die Entfernung der Basis fur eine solche Doppelpatentierungsbean-
standung durch Anderung der Anspriiche, um ein Uberlappen zwischen einer Patentanmeldung
und einer anderen zu entfernen, oder um die Anspriiche relativ zueinander patentierbar unter-
schiedlich zu machen, oft schwierig oder unmdglich sein kann und, falls es versucht wird, we-
sentliche Lucken in dem sich aus den daraus ergebenden gednderten Ansprichen gewahrten
Schutz hinterlassen kann;

Fordert FICPI, dass in Jurisdiktionen mit spezifischen Vorschriften, die eine Doppelpatentierung
verbieten:

(1) dass die Gesetze Uberprift werden und, falls nétig, so gedndert werden, dass solche Vor-
schriften derart begrenzt werden sollten, dass sie nur fur Anspriiche mit identischem Um-
fang in parallel anhdngigen Anmeldungen und/oder Patenten, die durch dieselben An-
melder eingereicht wurden und die denselben Zeitrang aufweisen, gelten;
oder

(2) falls andere Arten von Doppelpatentierungsbeanstandungen weiterhin erhoben werden
mussen, einschlielich in Umsténden, in denen die Anspriiche zweier Patente oder An-
meldungen nicht patentierbar unterschiedlich voneinander sind oder in denen die Anspri-
che lediglich Uberlappen, die Gesetze Uberpriift werden und, falls notwendig, so geéndert
werden, dass ein Anmelder oder Patentinhaber die Beanstandung durch einen einfachen
Mechanismus iberwinden kann, wie zum Beispiel das Anbieten der Beibehaltung einer
gemeinsamen Inhaberschaft an den beiden Patenten, ohne eine Anderung der Anspriiche
zu erfordern;

Fordert FICPI aulRerdem, dass in Jurisdiktionen, die keine spezifischen Vorschriften zum Ver-
bieten von Doppelpatentierungen haben, aber in denen Doppelpatentierungsbeanstandungen
trotzdem erhoben werden:

(1) die Patentautoritaten das Erheben von Doppelpatentierungsbeanstandungen unterlassen,
und

(2) die Patentautoritaten Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Patente nicht basie-
rend auf Doppelpatentierung flr ungultig erklart werden.
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