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schlagen wird, das nationale Patentrecht im Hinblick auf
den AnschluB Grofbritanniens an die EWG dem deuatschen
und {ibrigen curopiischen Recht anzupassen.

Der Referent stellte sich im Anschluf an seinen Vortrag
den Fragen der Anwesenden, wobei es méglidh war, spezi-
elle Probleme im Zusammenhang mit der Reform des Driti-
schen Patentrechts zu kliren.
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Bezirksgruppe Siidwest

Am Donnerstag, dem 7, Oktober 1971, sprach Herr Patent-
anwalit Karl F. Jorda, Ardsley, N. Y., USA, iiber das Thema:

JImport auslindischer Erfindungen in die USA”,

Zu Beginn seiner Ausfithrungen wies der Referent darauf
hin, daf man das Thema im Zusammenhang mit den stetig
zunehmenden internationalen Wirtschaftsverpflichtungen se-
hen miisse, Ev hob hervor, da im vergangenen: Jahr in den
USA iiber 25% der Patente an Auslinder erteilt worden
seien, wobei ca. 4 500 Patenterteilungen an deutsche Anmel-
der erfolgten, Er glaube, so fulir er fort, daR angesichts eincs
50 hohen Anteils geschiitzter auslindischer Urfindungen das
Thema fitr die anwesenden Zuhorer von besonilerer Bedeu-
tung scin diirfte.

Der Referent erliuterte sodann zundchst den Begriff ,Im-
port”, Er schilderte dazu folgende Situationen:

a) Eine auslindische Erfindung wird in den USA ciner
Person unlerbreitet, die die Beschreibung der Lrfindung liest
und verstcht; oder cin Amerikaner, der in der Lage ist, den
Vorgang zu verstehen, bringt die Ecfindungsidee selbst in

die USA.

Im ersten Tall ist die Unterbreitung (.read and under-
stood”), im zweiten Tall dic Ankunft des amerikanischen
Biirgers in den USA gleichbedeutend mit cinem ,conception”
in den USA an demselben Tag.

b) Der Irfindungsgegenstand wird in die USA gebracht
oder geschickt und Lefindet sich dort in den Hinden einer
Person, die iiber Aufbau, IHerstellung und Gebrauch der
Sache vollstindigen Bescheid weiB,

Dieser Vorgang ist einem ,reduction to practice” in den
USA gleichzustellen.

Unter Import ist nach Darstellung des Referenten also so-
wohl die ,Einfuhr” von Informationen als auch von Gegen-
stinden zu verstchen.

AnschlicBend widmete sich der Referent der Frage, ob der
hiufig von Auslindern erhobene Vorwurf, Section 104 of
Title 35 of the US Code (iiberschrichen ,Invention made
abroad”) seci diskriminierend, berechtigt sei. Dereits in eincr
Entscheidung von 1880 sei betont worden, daR in Section
104 nicht darauf abgestellt werde, ob der Anmelder Aus-
oder Inlinder sei, sondern ob es sich um cine aus- oder in-
landische Erfindung handle. Es unlerliege auch ecin Ameri-
kaner, der im Ausland wohne und dort eine Erfindung
mache, der Section 104. Insofern mache das Gesetz keinen
Unterschied zwischen Aus- und Inlindern.

Er stimme aber der Ansicht, die auch von der Presiden-
tial Commission on the Patent System bereits Mitte der ¢0er
Jahre geteilt worden sei, zu, daB bei den heutigen Verkcehrs-
und Kommunikationsmitteln die ratio dieser Gesctrzesnorm
weggefallen sei, die aus ciner Zeit stamme, in der das Segel-
schiff das cinzige Verkehrsmittel zwischen den Kontinenten
goewesen sei

Der Vortragende deutete an, daB fiir Ausliader die Mog-

lichkeit bestehe, das in Section 101 bestehende Problem
durch Import von Erfindungen zu lésen.

Dann zeigte der Referent an einigen beispiclhaften Ent-
scheidungen auf, unier welchen Umstinden und Vorausset-
zungen gerade der Import einer Erfindung ratsam und von
Vorteil sein kinne. Dabei ging es in viclen Fillen darum,
Ll Verzdgerungen im Anmeldeverfahren oder sonst auf-
tictende Probleme dadurch tiberwunden werden konnten,
JaB der genauc Zeitpunikt cires Frfindungsimports nachge-
wiesen wurde. Oftmals, «» sapte der Refeient, sei es bei
Prozessen, in denen die Parteien um die Prioritit jhrer Er-
findung stritten, darauf angekommen, welche Partei zuerst
Informationen tiber dic Erfindung cder den Erfindungsgegen-
stand selbst in die USA importicrt hitte.

In diesem Zusammenhang wies er auf die Schwierigkeit
hin, die dana bestechen konne, wenn die Lrfindung eine
komplizicrte elckironische Anlage oder eine chemische Ver-
bindung betreffe. Denn im Gegensatz zu einfachen und leicht
verstandlichen  Erfindungen set beispielswveise im. lelzige-
nannten Fall der liickenlose Nachweis, daB8 die hergestellte
Verbindung auch dicjenige ist, die analysiert, getestet, in die
USA verbracht und dort bekannt gemacht worden ist, nur
schwer zu fithren.

Die Beweisfithrung durch Zeugenaussagen sei nur geeig-
net, die Identitit der Erfindung nachzuweisen.

Der Referent erliuterte sodann unler Bezugnahme auf
einen interessanten Fall die Bedeutung von ,diligence”, Der
zitierten Entscheidung zufolge kann es vorteilhat und in
einem Prozef w. U. von groBer Bedeulung scin, wenn ein
Erfinder bewceisen kann, da er in der Ze¢it zwischen dor
Bekanntgabe sciner Idee und dem Anmcldeverfahren ,dili.
gent” war. Dabel geniige es sogar, wenn L diligenze” im
Ausland stattfand, womit gegebenenfalls gicichzeitig eine
Inaktivitdt in den USA erklart werden kinne.

Der Vortragende wies zum SchluR darauf hin. daf Ver-
fahrensregeln firr den Import von Erfindungen in die USA
lediglich an Hand der bisler ergangenen Intscheidungen
avfgestellt werden kinnten. Sie seien fiir die ausidndischen
Erfinder eine Qrienticrungshilie.

Er fafte scine Erkenninisse aus der Rechtsprechung in
folgender Empfchlung zusammen:

1. Zu einem frithest méglichen Zeitpunkt sollte dic Erfin-
dung — vorzupsweise durch eine detaillierte Beschreibung --
in den USA enthiiflt werden. Soweit die Mizlichkeit besteht,
sollte gleichzeitig schon cin Modell oder Muster des Erfin-
dungsgegenstands mit vorgelegt werden,

2. Die schriftlichen Unterlagen und das Erfindungsobjekt
sollten umgchend und sorgfiitis von mindestens 2wei Per-
sonen, die die ndtigen Fach- und gegebenenfalls Sprach-
kenntnisse besitzen, gepriit werden. Frtorderlichenfalls ist
eine Uberselzung der Erfindungsbeschreibung anzufertigen.
Jede Seite der schriftlichen Unterlagen sciite von den Prii-
fern mit Datum, dem Vermerk ,read uud understood” und
der Unterschrift versehen werden.

3. Die Unterlagen einschlicRlich ctwaiger Muster oder
Proben sollten sorgfiltip awbewahrt werden. Gleichfalls
sollten auch im Ausland Auvfzeichnungen iiber die Herstel-
lung und den Import der Erfindung existicren.

Der Referent schlo ccine Ausfithrungen mit der Bemer-
kung, daf die Fehler der Verpangenheit, die hdufig zu Pro-
zefniederlagerc der Auslinder gefithrt hitten, vermieden
werden kdrnten, wean die auslindischien Erfinder diher das
Imporiverfahren vollstindig informiert seien und die von
ihm empfohlenen Richtlinien befolgt wiirden,

In der anschlieBenden Diskussion ging der Referent auf
Fragen der Zuhorer ein wobei noch einmal Einzelprobleme
erortert wurden, die in den zahlreichen zitierten Féallen Ge-
genstand einer gerichtlicken Entscheidung waren.
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