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stand A aus der urspriinglichen Anmeldung. Die Mog-
lichkeit zu entsprechenden Nachanmeldungen ergibe
sich insbesondere aus den Regelungen der PVU im Zu-
sammenhang mit Mehelachpriosititen (Are. 41 bestit-
gend Benkard ParG, I'T Rdn, 57), um Fortentwicklungen
ohne Verlust des Priorititsrechts fiir den anfinglichen
Entwicklungsstand beanspruchen zu kénnen.

Die Schweiz serzt zur Vermeidung eines Doppelschut-
zes beim Entstehen von zwel {iir den gleichen Inhaber er-
teilten nationalen Patenten mit gleichem Priorititstag auf
den Verlust der Wirkung fir das Patent aus der dlteren
Anmeldung (Art. 20 a ParG der Schweiz; Art, 140 PaiG
fir Schutzrechte aus internationalen Anmeldungen).
Avt, 139 (3) EPU ist in der Schweiz mit Art. 125 PatG in
gleicher Weise umgesetzt worden.

Deutschland serzt zur Vermeidung eines entsprechenden
Doppelschutzes aul die Riicknahmeflikiion der friheren
Anmeldung bei Abgabe der Priorigdserklarung mit § 40 (5)
PatG, wobei der Zeipunkt bei nationalen Phasen aus inter-
nationalen Anmeldungen auf derven (eventuell avtoman-
scher) Einleitung festgelegt wird (Are. 1L § 4(3) IntPacUG).
Ayt 139 (3) EPU ist in Deutschland mit Arc 11§ 8 IntPa-
tUG mit einem Verlust der Wirkung fir das Patent aus der
alteren nationalen Anmeldung umgesetze worden.

6. Zusammenfassung

Die verschiedenen Lasungen im Spannungsfeld von
konlkurrierenden Schutzrechten, die durch Priorieats-
beanspruchung aus einer nationalen, internationalen
oder regionalen Route entstehen, zeigen, dass die Verhin-
derung des Doppelschutzes beim Erteilungsverfabren be-
riicksichtigt oder spitestens in Verletzungsverfahren si-
chergestellt werden sollte {,ne bis in idem™), wie man
dies 1. streng aus dem US-amerikanischen Institut des
.« Terminal Disclaimer® kenng, Die Verhinderung des Dop-
pelschutzes sollte nichr {iber die Austibung des Prioritits-
rechis versucht werden.

Unabhingig davon muss vorsichtshalber davon aus-
gepangen werden, dass das Europiische Patentamt diese
Rechisprechung in Zukunft anwenden wird, und dass es
sich hier nicht um eine Finzelentscheidung handelt. Auf
jeden Fall zeigt es sich, dass die Ausiibung des Priontits-
rechts respektive die Finreichung von Nachanmeldungen
mit Vorsicht erfolgen sollte. Im Zweifelsfall sollte grund-
sitzlich der Sicherheit halber davon Abstand genommen
werden, die Prioritdt einer ersten Minterlegung ein zwei-
tes Mal flir dasselbe Land oder dieselbe Region zu bean-
spruchen.

Die Anwendbarkeit des ,, Attorney-Client Privilege®
fiir nicht amerikanische Patentvertreter in US-Streitverfahren —
Eine kurze Zusammenfassung relevanter Entscheidungen

Thomas J. Meloro™ / Korbinian P. Kopf™

Die Tatigkeit von Patentanwilten wird immer internatio-
naler. Der iiberwiegende Anteil von Patentanmeldungen
weist korrespondierende Anmeldungen in anderen Lan-
dern auf. Fast immer gibt es korrespondierende Anmel-
dungen in den USA. Jedem, der schon einmal an einem
amerikanischen Patentprozess beteilige war, wird der Be-
griff ,Attorney-Client Privilege® belannt sein und doch
sind die Einzelheiten seiner Anwendung manchmal
schwer nachvollzichbar, Die folgende Sammiung relevan-
ter Entscheidungen zur Anwendbarkeit des Acvorney-
Client Privilege fokussiert sich lediglich auf die Anwend-
barkeit des Attorney-Client Privilege fiir nicht amerikani-
sche Patentvertreter. Aspekte betreffend welcher Natur
das geschiitzte Dokument sein muss, um das Privileg zu
genieflen, welcher Inhalt es haben kann oder haben sollte,
oder von wem an wen es adressiert sein muss, werden hier
nur gestreift. Ziel dieser Verdffentlichung ist nichr, einen
Test fiir die Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege
zu erarbeiten, sendern eine Sammbung der zum Teil ent-
gegengesetzten Ansitze der Gerichie zu prisenticren,

Wie sich anhand einer der Kernentscheidungen zu die-
sem Thema ergibt, miissen grundsatzlich fir die Anwend-
barkeit des Attorney-Client Privilege folgende acht
Punkte erfiillt sein:

»(1) Where legal advice is sought (2) from a professio-

nal legal advisor in bis capacity as such, (3) the commiue-

nications relating to that purpose (4) made in confidence

(5) by the client, (6) are at bis instance permanently pro-

tected (7) from disclosure by himself or by the legal ad-

visor, (8) except the protection may be waived. !

Hierbei ist zu beachten, dass eine Partei die sich auf das
Attorney-Client Privilege berufe, die Beweislast dafty
trigt, dass diese acht Elemente auch erfiille sind?,

Eine der ersten Entscheidungen, die den Grundsatz des
Attorney-Client Privilege auf Schriftstiicke von/an nicht
amerikanische Patentvertreter anwendet, isy Duplan
Corp. v. Deering Milliken, Inc’. In Duplan etablieree das
Gericht den ,touch base® Test zur Beurteilung, ob das
Attorney-Client Privilege auch auf Schriftstiicke von
und an nichit amerikanische Patentvertreter anwendbar
ist. Der Ausdruck ,touch base” ist dem Baseball entlichen
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1 ]. Wigmore, Evidence § 2292 at 904 {MacNaughton rev. ed.
1961).

2 Fischer v. United States, 425 U.S, 391 (1976).

3 Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 397 F Supp. 1146
(02.5.C. 1974).
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und bexzeichnet das Berlihren eines Feldpunktes, eimner
base, durch einen Spicler. Im vorliegenden Zusammen-
hang diirfte ,touch base® frei mit ,die Belange der USA
bertihrend® zu iiberserzen sein.

IDas Gericht beurteilte die Anwendbarkeit des Attor-
ney-Client Privilege auf die Korrespondenz mig Patent-
vertretern in Frankreich und Grofibrizannien und ent-
schied, dass jegliche Korrespondenz, die die Belange der
USA bertihry, unter die Regeln der Federal Discovery Ru-
les und somit unter das Attorney-Client Privilege fillt,
wohingegen jede Korrespondenz, deren Gegenstand le-
diglich Frankreich oder Grofbritannien beunfft, entspre-
chend der jeweils anwendbaren nationalen, nicht ame-
rikanischen Regelung zu behandeln ist. Die Anwendung
der entsprechenden nationalen Regelungen fir Belange,
die lediglich diese beteiligten, niche amerikanischen Lan-
der beureffen, entspriche dem Prinzip der Hoflichkeis:
o 1he principle of comity applies®.

Eine weitere relevante iltere Engscheidung ist Statis
Time Corpovation v Sharp Elecironic Corp.*. Die in rage
stchenden Schriftstlicke in der Statws Time-Entscheidung
betrafen eine Korrespondenz wwischen amerikanischen
Anwilten und einem nicht amerikanischen Patentvertre-
ter betreffend eine nicht amerikanische Patentanmeldung.
In Statns Time folgte das Gericht der Regel, dass mur Kor-
respondenz zwischen einem Anwalt oder einem Lagent”
des Anwalis und dessen Mandanten unter das Attorney-
Client Privilege {3l Deshall sei — wenn kein Nachweis
vorlieg, dass die nicht amerikamischen Patenvvertreter
oder deren agents® in den USA zugelassen sind — das At-
torney-Client Privilege nicht anzuwenden. Infolgedessen
musste in diesem Fall die Korrespondenz mie brivschen,
deutschen und schweizerischen Patentvertretern der Ge-
genseite in dem pre-trial Discovery-Verfahren offengelegt
werden.

e Golden Trade Sl . Lee Appavel Co.-Entschei-
dung’, die in dem stidlichen Distrikt von New York ent-
schieden wurde, folgt der Szatus Time-Enuscheidung
nicht. Statt dessen wendete das Gerichtin der Golden Tra-
de-Entscheidung den , touch base*-Test an, der in der Du-
plan-Lntscheidung etabliert wurde. Auf dieser Grundlage
entschied das Gericht, dass Korrespondenz mit Patentver-
tretern in Norwegen, Deusschland und Tsrael, die die Be-
lange der USA nicht beriihrt, geschiitzt war, da esin diesen
Lindern entsprechende nationale Regelungen gibe. Das
Gericht verneinte dic Anwendbarkeit der Staius Time-
Entscheidung im vorliegenden Tall, da die Statws Time-
Entscheidung  keine Korrespondenz zwischen  einem
nicht amerikamischen Mandanten und einem nicht ame-
rikanischen Patentverweter betreffend niche amerikani-
sche Patente betrilft, was im Golden Trade-Verfahren
der Fall war.,

Der ,touch base“-Test wurde nach der Duplan-Tini-
scheidung von verschiedenen weiteren Gerichten ange-
wendet, So wurde in der VLT Corp. v. Unitrade Corp.©

Enscheidung festgestelly, dass Korrespondenz mit einem
japanischen ,Bearishi® und einem briuschen Paventver-
treter durch das Attorney-Client Privilege geschiiezt sei
Japanische Benrishi sind ,Patentberater” und keine An-
wilte. In der VLT Entscheidung weist das Gericht aud
eine Regelung in der japanischen Zivilprozessordnung
vom 1.1.1998 hin, gemafl welcher Informationen, die -
nem Benrishi von einerm Mandanten mitgeteils worden
sind, in der gleichen Art und Weise behandelt werden
wie Informationen, die einem Anwalt (Bengoshi} ven ci-
nem Mandanten mitgeteilt worden sind. Diese Entschei-
dung hat die Einschitzung der Korrespondenz mit Japan
gedndert, denn vor der VLT Enwscheidung gingen ver-
schiedene Gerichie, die das japanische Gesetz analysiert
hatten, von ciner Nichtanwendbarkeit des Attorney-
Client Privilege fiir Korrespondenz mit einem Benrish
aus’,

Ferner wurde in der Qdone v. Croda Int’L pic®-Yne-
scheidung festgestellt, dass eine Korrespondenz mic einem
britischen Patentanwalt, die die Belange der USA berthre,
nicht unter das Client-Artorney Privilege falle, da im vor-
liegenden Fall nur ein entsprechendes Privileg unter dem
britischen — nicht amerikanischen - Gesetz geltend ge-
macht wurde. In der Saxholm ASw. Dyral, Inc?-Entschel-
dung wurde entschieden, dass Rorrespondenz mit briu-
schen, kanadischen und schwedischen Patentvertretern
unter das Attorney-Client Privilege falle, wolingegen
Korrespondenz mit einem ddnischen Patentanwalt nicht
geschiitzt sel, da im letzteren Fall kein Nachweis erbracht
wurde, dass diese Korrespondenz nach dinischen Reche
geschiitze wire, Letuztlich wurde in der Stryker Corp. o,
Intermedics Orthopedics, Ine®-Entscheidung bestiuge,
dass eine Korrespondenz mit einem britischen Patentver-
trecer im Sinne des Attorney-Client Privilege privilegiert
18

In der Burroughs Wellcome Co. w. Bayr Labs, Ine'-
Entscheidung wurde die Korrespondenz mit Patentver-
tretern in ciner Vielzabl von Lindern analysiere. Ins-
besondere erdrierte das Gericht die Frage, ob das entspre-
chende Recht nicht amerikanischer Lander ein Privileg
entsprechend dem amerikanischen Attorney-Chient Privi-
lege vorsieht oder nicht. Basierend auf den in diesem Fall
vorgebrachten Nachweisen entschied das Geriche, dass
das Attorney-Client Privilege auf Korrespondenz mit
Patensvertretern in den folgenden Lindern anzuwenden
sei: Finnland, Deutschland, Ungarn, Israel, Ttalien, Neu-
seeland, Schweiz und Grofibritannien. Das Attorney-
Client Privilege sei jedoch fiir Kosrespondenz mit Patent-
vertretern in den folgenden Lindern nicht anwendbar:
Kanada, Dinemarlk, Irland, Korea, Philippinen und Japan.

In der Bristol-Myers Squibb Co, v. Rbone-Poulenc Ro-
rer, Inc.'*-Ensscheidung wendete das Gericht den ,,touch
base”-Test an, widersprach jedoch den Schiussfolgerungn
der Duplan-Enuscheidung. In diesem Verfahren entschied
das Gericht in einer ersten Entscheidung, dass das Attor-

4 Status Time Corporation v. Sharp Electronic Corp, 93
FR.I2.27 (S.D.NVY. 1982).

5 Golden Trade Sal. v Lee Apparet Co., 143 ER.D. 514
(S.D.NLY. 1992).

6 VLT Corp. v. Unitrade Corp. 194 FR.1D.8 (1. Mass. 2000},

7 Vgl Bayer AG v. Bagy Labs, Inc, 33 USP.Q.2d 1655, 1660
(S INY. 1994); Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs, Inc,,
143 FRD. 611 (BINN.C. 1992); Alpex Computer Corp. v.
Nintendo Co., 1992 U.S. Dist. LEXIS 3129 (5.D.NY. Mar 9,
1992),

&
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QOdone v. Croda Int'L. ple, 950 I Supp. 10 (12.10.C. 1997).
9 Saxholm AS v. Dynal, Inc, 164 ER.I. 331 (BD.INLY. 1996),

10 Swyker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc., 143 FR.ID.
298 {E. D.INVY. 1992),

11 Burroughs Wellcome Co, v, Barr Labs, Inc., 143 BR.D, 611
(E.D.N.C. 1992).

12 Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 188

PRI, 189 (S.DMNY. 1999).
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ney-Client Privilege aufgrund der in der Duplan-Ent-
scheidung angegebenen Griinde fiir Korrespondenz mit
einem franzosischen Patenevertreter anwendbar sel,

In der Revision hob das Berufungsgericht diese erste
Entscheidung auf und entschied, dass das Attorney-Client
Privilege nicht anwendbar sei, Hierzu verwies das Gericht
auf eine franzosische Regelung betretfend die Verpliich-
tung zur Verschwiegenheit von franzosischen Patentver-
tretern. Gemil dieser Regelung seien die beruflichen Ge-
heimhaltungsverpflichwungen einerseits nicht gegentiber
Personen durchsetzbar, die rechilich befugt sind, juristi-
sche oder administrative Ermittdungen durchzuftihren
oder in Zollsachen vu ermiteeln, und andererseits nicht
gegentiber der Gerichisbarkeit. Das entscheidende Ge-
richt beschriel den Schutr von Berufsgeheimnissen cines
franzdsischen Patentvertreters wic folge:

» French patent agenis can be beld liable and put in jarl

Jor selling their client's secrets bui not for disclosing

those communications in response to judicial process.”

Das Gericht unterschied zwischen der Auferlegung e1-
ner Geheimhaltungsverpflichtung und einem Privileg im
Sinne des Attorney-Client Privileges, Diesbezlighch wies
das Gericht darauf hin, dass die Tatsache, dass die Existenz
ciner Regelung, die besagt, dass Tatsachen betreffend ei-
nen Mandanten geheim zu halten sind, nicht automatisch
bedeutet, dass ein entsprechendes Privileg existiert. s
gibe viele Berufsgruppen, wie beispiclsweise Bankange-
stellte und Angestellie von Telefonunternchmen, die ver
pflichier sind, gewisse Tatsachen geheim zu halten, von
denen sie aufgrund ihrer beruflichen Thtigheit erfahren,
ohne dass dabei cin Privileg cntsteht, aufgrund dessen
diese Tatsachen in einem Gerichesverfahiren nicht offen-
bart werden miissen. Das Gericht erldutert ferner, dass
zur Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege ein ab-
soluter Schuiz vor der Offenbarung von Informationen
und das Fehlen der Aufgabe eines solchen Schutzes Vo-
raussetzung ist. Infolgedessen entschied das Berufungs-
gerichtin der Revision, dass dic Korrespendenz mit einem
franzdsischen Patentvertreter micht unter den besonderen
Schutz des Attorney-Client Privileges fallt. Die Beklagte
habe nicht tiberzeugend dargelegt, dass die Gesetze in
Frankreich einen dem amerikanischen Aworney-Client
Privilege entsprechenden Schutz bieten.

Im Anschluss an diese Entscheidung wurde cin wei-
terer Antrag auf Revision gestelly, in dem das Gericht
seine Intscheidung bestitigte, dass das Avorney-Client
Privilege im vosdiegenden Fall nicht anwendbar sei. Das
Gericht bestitigte die Unterscheidung wwischen ciner be-
ruflichen Geheimhaltungsverpflichtung und dem nach-
weisbaren Privileg entsprechend dem amerikanischen At
torney-Client Privilege. Auch ein Verweis der Beklagten
auf die Doppelgualifikation des {ranzésischen Patentver-
treters als zugelassener Vertreter beim Furopiischen
Patentamt wurde von dem Gericht als nicht ausreichend
angeschen, da auch die Regelungen des EPU's kein Aqui-
valent zu dem amerikanischen Attorney-Client Privilege

darstellen. In der Begriindung wies das Gerichy darauf hin,
dass wihrend eines Streitverfahrens in den USA die Of-
fenlegung von sich in den in Hinden cines Anwalts befin-
denden geheimen Informationen gefordert werden kann,
wenn diese Informationen nicht unter das Attorney-
Client Privilege fallen:

» The attorney-client j)r;i-vilege applies only to communni-

cations between privileged persons in confidence for the

purpose of obtaining or providing legal assistance to the
client, ... and only these communications are exempi
from disclosure at bearings or discovery. A communica-
tion covered by attorney-client privilege is entitled to
protection vegardless of whether the proceeding is civil,
criminal oy administrairve, whether the guestion arises

i grad juyy, in discovery or at trial, unless the client bas

watwved the privitege.”

Nach einer ausfithrlichen Diskussion des entsprechend
anwendbaren franzésischen Gesetzes bewreffend  den
Schutz von Berufsgeheimnissen von Patentvertretern
wird in der Entscheidung ansgeftihre, dass diese Patentver-
treter kein nachweisbares Privileg besitzen, das mit dem
Attorney-Client Privilege in den USA vergleichbar ist.
Diesbeziiglich stelite das Gericht fest, dass die franzisi-
schen Patentverireter einem Richter auch Mandanten-
geheimnisse offenbaren miissen, wohingegen ein franzé-
sischer Anwalt solche Fragen zurlickweisen kann, Uber-
dies kénnen Richter oder Behérden, die Straltaten, Zoll-
oder Steuervergehen untersuchen, Geheimmaterial im Be-
sitz eines franzosischen Patentvertreters beschlagnahmen,
wohingegen dies unter Anwendung des amerikanischen
Attorney-Client Privileges in den USA nicht méglich wi-
re. Dementsprechend kommt das Geriche zur Autfassung,
dass die franzdsischen Patentvertreter kein nachweisli-
ches, dem amerikanischen Attorney-Clieng Privilege ver-
gleichbares Privileg besitzen.

Im Gegensatz zu der Bristol-Meyers Squibb-Enuschei-
dung'’, und im Gegensatz za Gerichten, die dem ,touch
hase* - Ansatz, folgen, verfolgte das Gericht in Heidelberg
Harris, Inc. v Mitsubishi Heavy Industries, Ltd."” einen
Ansatz, der zur Bestimmung der Anwendbarkeit des At-
torney-Client Privileges auf die funkuionalen Aufgaben
des nicht amerikanischen Patentvertreters verweist'™,
Diesbeziiglich erliuterte das Gerichi, dass die Are der Ta-
tgkeit der Personen, die bei einem Patentamt registriert
sind, fiir die Beurteilung ausschlaggebend sein soll, ob
ein Attorney-Client Privilege besteht, und nicht die Be-
zeichnung, die diese Person mne hat'. In der Heidelberg
Harris-Fanscheidung'? handelt es sich um Korrespondenz
mit einem Patentassessor und zwel Patentanwaltskan-
didaten, die in der Patentabteilung der Kligern in
Deutschland angestellt waren. Vor der Entscheidung for-
derte das Gericht eidesstattliche Versicherungen zar Qua-
lifikation als Anwalt, zum Aufbau des deutschen Rechts-
systems und zur Kompetenz cines Patentassessors und el-
wes Patentanwaliskandidaten, als Rechrsberater zu prakti-

13 Heidelberg Farris, Inc. v. Mitsubishi Ieavy Indusuies, Lid.,
1996 1.8, Dist. LEXIS 19274 {N.ID, 11l Dec. 19, 1996).

14 Dicser funktionale Ansacz wurde schon friher in der Ver-
miron Medical Products v. Baxter Laboratories, Inc., 186
U.SLPQ. 324 (DN 1975) angewendet, um dic Anwendbar-
keit des Atworney-Client Privileges {r die Korrespendenz
mit U.S. Patent Agents zu rechifertigen.

15 Ferner wurde dieser Ansatz in der Renfield Corp. v E. Remy
Marrin & Co., 98 BRI, 442, 444 (1. Del. 1982) verfolgt, in
der festgestellt wurde, dass Korrespondeny, nxit einem inhiu-
sigen [ranzésischen Patentvertrerer wnter das Attorney-
Client Privilege fills, wobei die Tatsache, dass der inhdusige
Vertreter kein zugelassener Rechisanwalt war, nebensichlich
war, Enrscheidend war seine Funkdoen in der Firma, die oi-
nem Rechtsanwalt fusnktional dguivalent war,
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zieren. Das Gericht beschrieb die Qualifikation und Ver-
antwortung eines Patentassessors wie folge:

WA Patentassessor’ is an in-bouse Patent Atiorney who
is qualified 1o practice before the Geyman Patent Office,
but who is not able to vepresent a dient before the Ger-
man District. Cowrt, Patentassessors ave gualified to
conduct any activities which take place before the Ger-
man Patent Office, mncluding the appealing of decisions
of examiners on applications, and the filing and litipa-
tng of opposition proceedings. Patentassessors may also
provide legal aduvice to clients on such issues as patenta-
biliry, patent infringement and validiry ©

Ferner flihrte das Gericht aus, dass Patenrassessoren
eimen technischen Universitdtsabschluss aufweisen miis-
sen, 10 Jahre Ausbildung in einer Patentabteilung emner
deutschen Firma und Gberdies eine dreitiigige Zulassungs-
prifung {,har examination®) bestehen milssen, die vor-
nehmiich Patenwrechie betrifft, jedoch auch andere Ge-
biete des deurschen Rechts abdeckt.

Das Gericht stellte nicht auf eine Analyse im Sinne der
Brisiol-Meyers-Enscheidung'! ab, ob die beruflichen Ge-
heimnisse, die einem Patentassessor anvertraui werden,
absolut von ciner Offenbarung ausgenommen sind, son-
dern beurteilte die funktionale Qualifikation und Verant-
wortung eines Patentassessors. Dementsprechend  ge-
langte das Gericht zu der Auffassung, dass der Patentas-
sessor, dessen Korrespondenz den Streitpunkt darstellie,
das funktionale Aquivalent eines Anwwltcs sei und dass
deshalb das Aworney-Client Privilege auf dessen Korres-
pondenz mit der beteiligien Partel anwendbar ist. Ferner
kam das Gericht zu der Auffassung, dass die Patent-
anwaltskandidaten die Vertreter der Patentassessoren sei-
en, und deshalb das Attorney-Client Privilege auch fir
deren Korrespondenz anwendbar 1st. Dras Geriche be-
griindete die Lntscheidung wie folge:

o The purpose of the attorney-client privilege is to en-
courage the free flow of communication between the
pmfessmnai qualified to give legal advice and the client
seeking that aduvice. A mechanical application of this
principle which focuses on labels vather than veasoning
defeats the purpose of the privilege. It is thevefore essen-
tial to look to the substance of the roles assumed by the
parties, rather than merely ending the analysis with the
titles attached to the pariies involved.”

Diesem funktionalen Ansatz aus der Heidelberg Far-
ris-Intscheidung ™ wurde in nachfolgenden Entscheidun-
gen im nérdlichen District von Illinots ¢ gelolgths.

In der SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.V-
Entscheidung weitete das Gericht die Hedelberg Harris-
Entscheidung' aus und entwickelte den Ansatz des so
genannten ,comity-functionalism® oder ,Féflichkeits-
funktionalismus®. Das Gerichit wies auf die signifikante
Unstimmigkeit unter den Gerichten hin, welcher der
oben beschriebenen Ansatze nun bei der Analyse eines
Anspruches aufl das Attorney-Client Privilege {tr eine
Korrespondenz mit niche amerikanischen Patentvertre-
tern zugrunde zu legen sei. Das Gericht verneinte die An-
wendbarkeit des ,touch base®-Tests zumindest insoweit

er auf Korrespondenz angewendet wird, die die Belange
der Verzinigten Staaten berlihre,

Das Gericht fishrte aus, dass der ,touch base“-Test den
Prinzipien der Hoflichkeit (comity) und Voraussagharkeit
des Avtorney-Client Privileges zuwider die Verneinung
des Attorney-Client Privileges auf nicht amerikanische
Patentvertreter ausweltet, olme dass ein Verwels auf die
Funktion gegeben witrde, die letztere in threm Rechtssys-
tem austiben. Das Gericht fohree letztlich in seiner Be-
grindung an, dass sowoh!l gemafl dem britischen Patent-
gesetz als auch nach dem Funktionalititsansaiz Korres-
pondanf. mit britischen Patentvertretern Schutz uncer
dem Atrorney-Client Privilege genieflen wiirde.

In der Soft View Computer Products Corp. and Ergo
View Technologies Corp. wevsas Haworth, Inc'®-Eni-
scheidung wurde dieser Ansavz bestitign

oA a communication with a foreign patent agent in-

volves a foreign patent application, then as a matter of

comity, the law of the foreign cowntry is considered re-
garding whether that law provides a privilege compa-
rable to the Attorney-Client Privilege. ... German law
protects communications between a patent agent and bis
or her cdient. Accordingly, communications to

Haworth's German patent agenis are proteced by the

attorney-client privilege 1o the same extent as commu-

ntcations to domestic atiorneys.

n einer der neuesten Entscheidungen betreffend diese
Problemsteliung, nimlich in Astra Akticbolag, et al.
Plaintiffs®, einer Teilentscheidung des Omeprazol-Seveit-
verfahrens, entwickelte die Richterin Barbara Jones den
bisher weitreichendsten Ansatz.

Imi vorliegenden Verfaliren wurde die Anwendbarkeit
des ALL()mLy—(Jllcm Privileges fir ein koreanisches Do-
kument betrachter. Da es in Korea keine pre-teial Dis-
covery gibe, und es folglich natiirlich auch keine dem As-
torney-Client Privilege entsprechende Regelung in Korea
gib, stellte die Richterin Jones fest, dass der Hoflichkeies-
ansatz, der 1n vielen der oben zitierten Entscheichmgcn
angewendet wird, iiberhaupt nicht anwendbar sei, da die-
ser koreanische Anwilte benachteiligen witrde, Abschlie-
fend stellte Richterin Jones fest:

» Conirary to the policies of upholding or expanding pri-

vilege to protect docuwments whenever they wonld be pro-

tected in other countries, an application of foreign privi-
lege law .. would reguirve discloswre of many docsments

{1) thar are proteced from disclosure nnder American law

and (2) that would not be discoverable under Korean

Law. Therefore, the court will apply its own privilege

law to the Kovean documents, even thongh the commu-

nications do not touch base’ with the United States.

Aus der obigen Entscheidungssammlung ldsse sich un-
schwer die sich dndernde Spruchpraxis der entscheiden-
den Gerichre ablesen. Anschemnend wurden bis heute we-
der von dem Court of Appeals des Federal Circuits noch
vorher von einem anderen Cireuit Court die Prinzipien
des Attorney-Client Privilege fir nicht amerikanische
Patentvertreter angesprochen. Bis der Court of Appeals
des Federal Circuits diese Problemstellung anspricht,
bleibt es unsicher, ob sich bei den Diswict Courts der

16 Advertising to Women, Inc. v. Gianni Versace S.p A, 1999
U.S, Dige. LEXIS 12263 (NI, T 1999).

17 SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 2000 U.S. Dist.
LEXIS 13607 (N.DD. 111 2000).

18 Soft View Computer Products Corp. and Ergo View Tech-
nologies Corp. versus Haworth, Inc., 2000 U.S. Dist. LEXIS
4254 (SDILY).

19 Astra Akticbolag, et al. Plainuffs, 2002 US
9985 (S.D.N.Y. 2002).
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Funktionalivitsansatz der Heidelberg Harris-Entschei-
dung'® oder crwa die Ansitze des ,touch base” und des
sBerufsgeheimnisses™ gemafl den Duplan®- und Bristol-
Meyers' -Entscheidungen durchsetzen wird. Auch wird
abzuwarten sein, inwieweir andere Gerichte bereit sind,
der Ansicht der Richterin Jones in der Omeprazol-Ent-
scheidung zu folgen. Bis dahin wird man als Anwale die
Vielzah!l divergierender Falle wohl einfach ,hinnehmen®
miissen, und sich im Einzelfall Gberlegen, welche der
schon enwschiedenen Konstellationen sich am ehesten auf
den eigenen Fall Ghertragen lasst.

Obwohl in den oben angegebenen Entscheidungen im-
mer wieder die Anwendbarkeit des Attorney-Client Pri-

vilege gerade Hir deutsche Patentanwilie bzw. Patentas-
sessoren bestiatige wird, wird jedoch deutlich, dass die
amerikanischen Gerichte beziiglich der Anwendbarkeit
des Attorney-Client Privilege fiir nicht amerikanische
Patentanwilte keine gemeinsame Spruchpraxis haben.
Vor diesem Hintergrund wird es wohl jedem nicht ame-
rikanischen Patentvertreter zu raten sein, bei nahezu je-
dem Schriftstiick davon auszugehen, dass die darin ge-
machte Aussage, auch wenn das Schriftstiick niche in die
USA gerichtet ist, eines Tages in cinem amerikanischen
Patentstreit ausgelegt werden kann. Vielleicht wird in Zu-
kunfr Klarheit fiir diese Problemacik geschaffen. Derzelt
jedoch ist Vorsicht geboten.

Die patentrechtlichen Bestimmungen
in der hannoverschen Gewerbeordnung vom 1. August 1847

~ unter besonderer Berticksichtigung der direkten Avswirkungen
des fiir das gesamte europiische Patentwesen vorbildlichen englischen Rechts
sowie der Beeinflussung durch patentrechtliche Bestimmungen anderer Staaten -

Matibias Gebm®

I, Einfiihrung

Das Kénigreich Hannover regelie i seiner Gewer-
beordnung vom 1.8.1847 im X, Abschnict miv den §§ 269
bis 287 sein Patentwesen. Das Patentrecht im Zuge des
Iirlasses einer Gewerbeordnung zu normieren, war nichts
Aufergewshnliches. So hatte das Kanigreich Bayern in
dem Geserz, die Grundbestimmungen fiir das Gewerbe-
wesen betreffend vom 11.9.1825 patentrechdiche Be-
stmmungen aufgenommen, die durch AusfGhrungsver-
ordnungen erginzt wurden' und ihm folgend das Kénig-
reich Wiirttemberg in seiner Allgemeinen Gewerbe-Ord-
nung vom 22.4.1828 bzw. der vevidirten allgememen
Gewerbe-Ordnung vom 5.8.1836%, Obwoll das Kénig-
reich Hannover mit immerhin 38.584 glom (zum Vergleich
das heutige zweitgrofite Bundesland Niedersachsen misst
47.349 qkm) nicht zu den unbedeutenden kleinen deut-
schen Staaten im 19, Jahrhundert gehdrte ~ bis es nach
dem vertorenen Krieg gegen Preuflen im Jahre 1866 von
selbigem Staat annektiert wurde - [inden sich selbstin um-
fangreichen Werken zur Geschichte des Erfindungsschut-

zes entweder gar keine Ausfihrungen zum Kénigreich
Hannover oder nar kiirzeste Abhandiungen zu dem
Patentrecht dieses Landes. Peter Kurz klammert z.B. in
seinem Werk Hannover ausdriicklich ganz aus®. Auch I
mar Wadle beschrinks sich bei seinen Darstellungen der
Patentgesetzgebung in Deutschland im 19, Jahrhundert
a}xf Preuflen, Baden, Bayern, Wirtemberg, Sachsen und
Osterreich?,

Eduard Stolle erwihnt Hannover gelegentlich bei sei-
ner vergleichenden Wiedergabe der Patentgesetzgebung
der verschiedenen Staaten, ohne viel mehr als nur den Ge-
setzestext zu zitieren, Zum Iihalt der hannoverischen
Bestimmungen fithrt Klostermann im Jahr 1869 wie-
derum lediglich aus, dass diese sich im Vergleich zum
preuBlischen Publicandum vom 14.10.1815 ~ also dem
preuflischen Patentrecht — lediglich dadurch unterschei-
den, dass in Hannover die Dauer der Erfindungspatente
auf héchstens 10 Jahre (wie in Wirttemberg) festgelege
war im Gegensatz zu Preuflen, wo die Héchstdauer
15 Jahre betrug, und in Hannover dic eingereichte Be-
schreibung nicht geheim gehalten werden musste, son-

 Regicrungsoberrat Dr. tar Matthias Gelm, Limburgerhof hat
Giber das wiirttembergische Patentrecht im 19, Jahrhundert
promoviert und zur Geschichee des Patentrechts im 19. Jah-
hundert verschiedentlich publiziert.
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