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Sachverhalt und Antrage
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Die Technischen Beschwerdekammern 3.2.4 und 3.3.4 haben
die GroRe Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPU
mit &hnlichen Rechtsfragen befafit.

Mit Zwischenentscheidung T 377/95 (ABl. EPA 1999, 11 -
Herpes-simplex-Virus/University Patents, Inc.) vom

5. August 1998 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.4
der Grofen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage
vorgelegt (Verfahrenssprache englisch, Aktenzeichen

G 3/98):

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where
a priority is recognised for a European patent
application, is the time period of six months "preceding
the filing of the European patent application" to be
calculated from the date of filing of the priority
application (the priority date) or from the date of the
actual filing of the European patent application?

Mit Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung war
festgestellt worden, daff das Patent in der Fassung des
letzten Hilfsantrags den Erfordernissen des
Ubereinkommens entspreche. Die Fassungen der
vorangehenden Antrédge erachtete die Einspruchsabteilung
wegen fehlender Neuheit nicht als patentierbar. Hierzu
hatte sie festgestellt, da die nach diesen Antrédgen
beanspruchten Gegenstdnde durch einen Vortrag vor dem
Prioritdtstag der Offentlichkeit zugédnglich gemacht
worden seien. Sie vertrat die Auffassung, die
Patentinhaberin kénne schon deswegen nicht geltend
machen, es liege eine nach Artikel 55 (1) a) EPU
unschédliche Offenbarung vor, weil der Vortrag frither
als sechs Monate vor Einreichung der europdischen
Anmeldung gehalten worden sei. Auf den Prioritdtstag
komme es fiir die Berechnung der Sechsmonatsfrist nicht
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an. Daher sei es auch unerheblich, ob die miindliche

Offenbarung durch den Vortrag als offemnsichtlicher

 Mifbrauch zum Nachteil des Anmelders angesehen werden

kénne. Gegen diese Entscheidung legten beide Parteien

Beschwerde ein.

Im Verfahren vor der Kammer 3.3.4 hatte die
Einsprechende beantragt, das Patent in vollem Umfang zu

widerrufen. Sie vertrat die Auffassung, auch die Fassung

‘nach dem letzten Hilfsantrag sei durch die miindliche

Of fenbarung neuheitsschéddlich getroffen. Ferner berief
sie sich darauf, daf dieser Fassung auch gegeniiber einem
im Beschwerdeverfahren neu genannten Dokument, einer
Dissertation aus dem Jahr 1981, die Neuheit fehle. '
Jedenfalls fehle es gegeniiber dem Vortrag und der
Dissertation in Verbindung mit weiterem Stand der
Technik an erfinderischer Tétigkeit;

Die Patentinhaberin hatte in erster Linie beantragt, das

Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.
Threr Auffassung nach erfiillt der Vortrag die
Voraussetzungen einer mifbr&duchlichen Offenbarung im
Sinne von Artikel 55 (1) a) EPU. Die Dissertation aus
dem Jahr 1981 sei erst nach dem Priorititstag in der
Universitédtsbibliothek 6ffentlich zuginglich geworden.
Selbst wenn der Vortrag zum Stand der Technik z&dhlen
wiirde, sei jedenfalls der Gegenstand des letzten
Hilfsantrags neu und erfinderisch. Die Patentinhaberin

beantragte hilfsweise, der Grofen Beschwerdekammer die

VI.
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Frage VOrzuledell, ob Jdie SEeCHSMONatSIrist Naci ArriRers
55 (1) a) EPU vom Priorititstag oder vom spiteren Tag
der Einreichung dér europdischen Patentanmeldung an zu
berechnen sei. Die Einsprechende widersetzte sich diesem
Antrag, da das Patent in jedem Fall von der Dissertation

vorweggenommen sei.

Die vorlegende Kammer 3.3.4 ist der Auffassung, die

Vorlage sei erforderlich. Die grunds&dtzlich bedeutsame
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Frage der Berechnung der Sechsmonatsfrist sei in der
bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ungeklédrt geblieben. Von den nationalen Gerichten
letzter Instanz in der Schweiz, in den Niederlanden und
in Deutschland wiirden unterschiedliche Auffassuhgen
vertreten. Die zwischen den Parteien streitige Frage des
offensichtlichen Mifbrauchs kdnne nur dann geprift
werden, wenn die Vorschrift auf den vorliegenden
Sachverhalt anwendbar sei. Zur Relevanz der neuen
Entgegenhaltung bemerkt die Kammer, diese kénne ohne
vorherige Priifung nicht beurteilt werden. Sollte die
Kammer letztlich die Auffassung der Einsprechenden iiber
die neue Entgegenhaltung nicht teilen, so miisse der
Vortrag erdrtert werden (Grilinde Nr. 63).

Mit Zwischenentscheidung vom 12. April 1999 (T 535/95,
nicht verbffentlicht) hat die Kammer 3.2.4 der Grofken
Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt
(Verfahrenssprache deutsch, Aktenzeichen G 2/99):

Wenn einer europdischen Patentanmeldung eine Prioritdt
zuerkannt wird, ist dann fiir die Zwecke des Artikels

55 (1) EPU die Frist von sechs Monaten "vbr Einreichung
der europdischen Patentanmeldung" vom Tag der
Einreichung der prioritdtsbegriindenden Anmeldung
(Prioritdtstag) oder vom tatsédchlichen Einreichungstag
der europdischen Patentanmeldung an zu berechnen?

Das Streitpatent war aufgrund einer offenkundigen
Vorbenutzung von der Einspruchsabteilung wegen fehlender
Neuheit widerrufen worden. Diese hatte festgestellt, daR
ein dem Gegenstand des Streitpatents entsprechendes
Muster einem Kunden iiberlassen worden sei. Im
Beschwerdeverfahren wurde Tatsache und Gegenstand dieser
Vorbenutzung nicht mehr bestritten. Die Patentinhaberin
berief sich jedoch darauf, daR die Vorbenutzung auf
einem offensichtlichen Mifbrauch zum Nachteil des
urspriinglichen Anmelders beruhe. Sie trug vor, der
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Vertriebsleiter einer Firma der Frau des urspriinglichen
Anmelders habe das Muster gegen dessen ausdriickliche
Weisung weitergegeben. Diese Darstellung wurde von der
Einsprechenden bestdtigt, die gleichzeitig ihren
Einspruch zuriicknahm. Spédter wurde der Sachverhalt auch
durch eine eidesstattliche Versicherung des |

Vertriebsleiters bestétigt.

Die Kammer 3.2.4 kam zum Ergebnis, der {ibrige Stand der
Technik stehe der Aufrechterhaltung des Patents nicht
entgegen. Dagegen sei der Gegenstand der genannten
Vorbenutzung identisch mit dem Gegenstand des Anspruchs
1 des angefochtenen Patents. Die Vorbenutzung beruhe
auch auf einem offensichtlichen Mifbrauch zum Nachteil
des fritheren Anmelders. Der friihere Anmelder habe das
Unternehmen seiner Ehefrau de facto gefihrt. Der
Vertriebsleiter habe durch die welisungswidrige
Weitergabe des Musters ein bestehendes Vertrags- und
Vertrauensverhiltnis verletzt. Da die Vorbenutzung mehr
als sechs Monate vor der Einreichung der Anmeldung aber
wenigei als sechs Monate vor Einreichung der
prioritédtsbegriindenden Anmeldung erfolgt sei, komme es
fiir die Entscheidung des Falls auf die Frage der
Berechnung der Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 (1) EPU
an, die der GroRen Beschwerdekammer bereits unter dem
Aktenzeichen G 3/98 vorliege. Um der Patentinhaberin
Gelegenheit zu geben, sich zu dieser Frage vor der
GroRen Beschwerdekammer zu &uRern, beschlof’ sie auf

deren Antrag, die Rechtsfrage erneut vorzulegen.
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Die Kammer 3.2.4 hat sich zur Beurteilung der
Vorlagefrage nicht gedufert. Die Kammer 3.3.4 filhrt zur

Vorlagefrage unter anderem folgendes aus:

Mit Blick auf den Wortlaut der einschlédgigen
Bestimmungen kénne im englischen Text des Ubereinkommens
unterschieden werden zwischen "the filing of the
European patent application" in Artikel 55 EPU und
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v"the date of filing of the European patent application"
in Artikel 89 EPU; entsprechende Unterschiede seien in
der deutschen und franz®sischen Fassung festzustellen.
Dies lasse darauf schliefen, daR dieser Wortlaut gewdhlt
worden sei, um den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1)
EPU einzuschrinken. Eine solche Absicht k&nne auch aus
den travaux préparatoires zu Artikel 55 (1) EPU
hergeleitet werden. Hieriiber bestehe breites
Einverstindnis unter den Vertragsstaaten.

Die vorlegende Kammer 3.3.4 hdlt es jedoch fir
notwendig, der Frage weiter nachzugehen, da die
Berechnung der Frist ausgehend vom Tag der Nachanmeldung
mdglicherweise zu unbefriedigenden Ergebnissen filihre.
Dabei seien zwischenzeitliche Entwicklungen zu
beriicksichtigen wie die H&ufigkeit der Inanspruchnahme
von Prioritdten in européischen Patentanmeldungen oder
die Dauer des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens.
Ferner sei das in der Praxis zu Artikel 6 (1) der
Europdischen Menschenrechtskonvention (EMRK) anerkannte
Recht der Parteien eines Verfahrens auf Gleichbehandlung
zu beachten. Dies schliefe das Recht ein, sich gegen
Anspriiche zu verteidigen und hierzu Behauptungen des
Gegners mit Tatsachenvortrag und Beweismitteln
entgegenzutreten. In der Literatur seien die
Auffassungen zur Berechnung der Sechsmonatsfrist
geteilt. Die fiir eine Ankniipfung an den Prioritédtstag
eintretende Meinung kénne sich darauf stiitzen, daR
Artikel 89 EPU iiber Artikel 54 (2) und (3) EPU implizit
auf Artikel 55 EPU verweise. Die einschrénkende
Auslegung des Artikels 55 (1) EPU kénne zudem das aus
der ersten Anmeldung folgende Priorit&dtsrecht nicht
gewdhrleisten. Dies verstoffe nicht nur gegen Artikel

42 (1) der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums (PVU) sondern auch gegen Artikel
87 EPU. Es kénne fiir das Schicksal einer Anmeldung auch
nicht verniinftigerweise darauf ankommen, ob sie bei

einem nationalen Amt oder bei einer internationalen
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Behdrde wie dem EPA eingereicht worden sei. Im Hinblick
auf eine Abwdgung der Interessen des Anmelders
einerseits und der Offentlichkeit andererseits zeige der
Sachverhalt des vorliegenden Falles, daf sich der
Anmelder nicht auf eine mifbr&uchliche Offenbarung
einstellen und die Nachanmeldung rechtzeitig, das heif’t
innerhalb von sechs Monaten nach der Offenbarung
einreichen kénne, da er von der mifbriduchlichen

Offenbarung regelmdfig erst spidter erfahre.

Vor der GroRen Beschwerdekammer hatvdie Eingprechende im
Verfahren G 3/98 die Auffassung vertreten, die
Sechsmonatsfrist in Artikel 55 (1) EPU sei vom Zeitpunkt
der tatsdchlichen Einreichung der europiischen
Patentanmeldung zu berechnen und hierzu zwei
Rechtsgutachten vorgelegt. Dies ergebe sich aus dem
Wortlaut der Bestimmung, der auf die Einreichung der
Anmeldung und nicht auf den Prioritédtstag abstelle.
Artikel 89 EPU nehme hinsichtlich der Wirkungen des
Prioritdtsrechts ausdriicklich nicht auf Artikel 55 EPU
Bezug. Die entsprechenden Formulierungen seien vom
Gesetzgeber bewuBt gewdhlt worden, um eine Kumulierung
der Prioritdtsfrist und der Sechsmonatsfrist
auszuschlieRen. Dieses Ergebnis sei auch in Einklang mit
der PVU, da diese keine Vorgidnge vor dem Prioritdtstag
regle. Die Auslegung des Wortlauts der Bestimmung im
Zusammenhang der Vorschrift gemdf Artikel 31 der Wiener
Vertragsrechtskonvention (WVK) fiihre zu einem

eindeutigen Ergebnis. Dieses Ergebnis kénne keineswegs
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als offensichtlich sinnwidrig oder unverninftig im Sinne
von Artikel 32 b) WVK angesehen werden. Dies werde schon
dadurch ausgeschlossen, daR der Gesetzgeber des EPU
diese L&sung bewuft gewdhlt habe und daff die Praxis in
mehreren Vertragsstaaten bei der Auslegung
vergleichbarer nationaler Bestimmungen und auch von
Artikel 55 EPU zu demselben Ergebnis gekommen sei. Im
iibrigen bleibe der Erfinder keineswegs schutzlos

gegeniiber miRbriuchlichen Offenbarungen, da er ihm nach
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nationalem Recht zustehende zivilrechtliche Anspriiche
geltend machen kdnne. Damit scheide die Heranziehung
erginzender Auslegungsmittel nach Artikel 32 WVK
zusdtzlich zur allgemeinen Auslegungsregel in

Artikel 31 WVK aus. '

Demgegeniiber haben sich die Patentinhaberinnen in beiden
Verfahren auf den Standpunkt gestellt, daR die
Sechsmonatsfrist vom Prioritdtstag an zu berechnen sei.
Dem stehe der Wortlaut von Artikel 55 (1) EPU schon
deswegen nicht entgegen, weil sich die Bestimmung nicht
mit den Wirkungen des Prioritdtsrechts befasse. Ein
entgegenstehender Wille der Vertragsstaaten kénne aus
den Materialien zum EPU nicht hergeleitet werden.
SchlieRlich ergebe sich auch aus Artikel 89 EPU nichts
anderes. Diese Bestimmung verweise auf Artikel 54 EPU,
der den Stand der Technik regle. Auch Artikel 55 EPU sei

" eine Bestimmung zur Regelung des Standes der Technik;

sie nehme bestimmte Offenbarungen vom Stand der Technik
aus und verweise auf Artikel 54 EPU. Daher sei in die
Verweisung des Artikels 89 EPU auf Artikel 54 (2) und
(3) EPU eine Verweisung auf Artikel 55 EPU mit
hineinzulesen. Allein eine solche Auslegung fiihre zu
sachgerechten Ergebnissen und einem angemessenen Schutz,
da andernfalls das Prioritdtsrecht weitgehend ausgehdéhlt
werde. Dies sei angesichts des hohen Anteils
europédischer Anmeldungen, in denen eine Prioritdt in
Anspruch genommen werde, von besonderer Bedeutung. Eine
enge Interpretation des Artikels 55 EPU versage
insbesondere Anmeldern aufRerhalb der Vertragsstaaten die
Méglichkeit, auf der Grundlage der Unionsprioritdt eine
europédische Nachanmeldung einzureichen. Darin liege
zugleich ein Verstoff gegen das Gebot der
Inlinderbehandlung in Artikel 2 PVU.
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Die Einsprechende in dem Beschwerdeverfahren, das zur
Vorlage G 2/99 gefihrt hat, hat ihren Einspruch
zuriickgenommen, nachdem sich die Patentinhaberin auf
eine miRbrauchliche Offenbarung berufen hatte.

Mit Beschluf vom 27. Mai 1999 sind die beiden Verfahren
nach Artikel 8 VerfOGBK verbunden worden. Am 12. Juli
2000 hat eine miindliche Verhandlung stattgefunden, an
deren Ende die in der Entscheidungsformel enthaltene
Antwort auf die vorgelegte Rechtsf:age verkiindet worden
ist.

Entscheidungsgriinde

Zuldssigkeit der Vorlagen

Zundchst ist hinsichtlich der Kriterien des Artikels
112 (1) a) EPU ohne weiteres zu bejahen, daR eine

‘Rechtsfrage von grundsdtzlicher Bedeutung vorliegt,

deren Beantwortung eine einheitliche Rechtsanwendung
sichern wiirde. Dieses Bedirfnis wird durch die Tatsache
verdeutlicht, daR® die Frage der Ankniipfung der
Sechsmonatsfrist des Artikels 55 (1) EPU in einer Reihe
von Entscheidungen offengelassen wurde (Nachweise in

T 377/95, Griinde Nr. 2 und Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 3. Aufl. 1998, I.C.7.2).

Die vorgelegten Fragen stellen sich auch in den

2061.D

Verfahren, die zu den Vorlagen gefiihrt haben.

In der Vorlage T 535/95 ist im einzelnen dargelegt,
warum verschiedene Antworten auf die Vorlagefrage die
Kammer zu verschiedenen Entscheidungen veranlassen
wirden. Demzufolge ist der Zusammenhang, in dem sich die
Vorlagefrage in diesem Verfahren stellt, ohne weiteres

ersichtlich.
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Dagegen ist in der Vorlage T 377/95 eine solche
Feststellung nicht getroffen.

So hat die Kammer das Vorliegen eines MiRbrauchs im
Sinne von Artikel 55 (1) a) EPU nicht gepriift. Sie hat
vielmehr hierzu ausgefiihrt, eine Vorschrift kénne nicht
auf einen Sachverhalt angewendet werden, ohne daf
feststehe, daR sie auf diesen Sachverhalt anwendbar sei
(Grinde Nr. 3). Dieser Satz kann dahin verstanden
werden, daR zundchst der abstrakte Anwendungsbereich
einer Vorschrift zu kl&dren ist, bevor diese auf einen
konkreten Sachverhalt angewendet werden kann. Dem kann
sich die Grofe Beschwerdekammer nicht anschlieRen. Es
gibt keinen verbindlichen Grundsatz, in welcher
Reihenfolge die Voraussetzungen einer Norm bei ihrer
Anwendung zu priifen sind. Eine solche Reihenfolge wird
vielmehr nach Gesichtspunkten der ZweckmifRigkeit zu
treffen sein. Wird verneint, daR eine Vorschrift
anwendbar ist, so kann das entscheidende Organ ein
Kriterium auswdhlen, das nicht erfiillt ist, ohne weitere
Kriterien zu priifen. Aus Griinden der Verfahrenskonomie
kann es das am leichtesten zu priifende Kriterium
auswdhlen. So mag im Einzelfall der Anwendungsbereich
einer Norm hdéchst zweifelhaft sein, die Feststellung des
Fehlens einer tatsédchlichen Voraussetzung aber keinerlei

Schwierigkeiten aufwerfen.

Ferner hat die Kammer 3.3.4 in ihrer Vorlage dahin-
gestellt sein lassen, ob die neue Entgegenhaltung der
Aufrechterhaltung entgegensteht. Zu dem Einwand des
Einsprechenden in diesem Verfahren, die Neuheitsschidd-
lichkeit dieser Entgegenhaltung mache eine Vorlage
iberfliissig, bemerkt sie lediglich, eine Voraussage liber
die Erheblichkeit dieses Dokuments sei nicht mdglich,
bevor eine Priifung stattgefunden habe (Griinde Nr. 63).

Die Kammer 3.3.4 hat demgemdf nicht dargelegt, wie

verschiedene Antworten auf die Vorlagefrage das weitere

R
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Verfahren beeinflussen wﬁrdeﬁ. GemidfR Artikel 112 (1) a)
EPU befaRt eine Beschwerdekammer innerhalb eines bei ihr
anhidngigen Verfahrens die Grofte Beschwerdekammer mit
einer Rechtsfrage, wenn sie hierzu eine Entscheidung fir
erforderlich h&lt. Wenngleich es demnach fir die
Erforderlichkeit der Vorlage auf die Sicht der
vorlegenden Kammer ankommt, mufs deren Einschétzung doch
auf objektiven Gegebenheiten beruhen und nachvollziehbar
sein. In Einklang hiermit ist gemdf Artikel 17 (2)

Satz 2 VerfOBK in der Vorlageentscheidung anzugeben, in
welchem Zusammenhang sich die Vorlagefrage stellt.
Daraus soll ersichtlich sein, daR die Vorlagefrage im
Ausgangsverfahren nicht nur von theoretischer Bedeutung
ist (siehe dazu auch Artikel 112 (3) EPU). Dies wiare
jedenfalls dann der Fall, wenn die vorlegende Kammer
nach dem Stand der Akten unabhidngig von der Beantwortung
der Vorlagefrage zu derselben Entscheidung kime.

Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Vorbringen der
Parteien im Verfahren vor der Kammer 3.3.4, daf zwischen
den Parteien ernsthafter Streit iiber die Umsténde
besteht, die einen offensichtlichen Mifbrauch begriinden
sollen. Mdglicherweise kann hieriiber erst néch Erhebung
weiterer Beweise entschieden werden. Ob dies dann zu
einem klaren Beweisergebnis fihrt, ist durchaus
fraglich. Es wdre nicht abwegig, wenn die an der
angemeldeten Erfindung beteiligten Forscher von
verschiedenen Vorstellungen iiber ihre Verpflichtungen

ausgegangen sind. Ist das Beweisergebnis nicht eindeutig

2061.D

genug, kann die Bewelislast fur die Entscheidung dern
Ausschlag geben. In dieser Situation scheint es nicht
unvernﬁnftié, zundchst die Frage zu klédren, ob die
Anwendung von Artikel 55 (1) a) EPU schon deswegen
ausscheidet, weil nach dem unstreitigen zeitlichen
Ablauf die Offenbarung auRerhalb der Frist von sechs
Monaten vor der tatsdchlichen Einreichung der Anmeldung
erfolgt ist.
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Was das angeblich neuheitsschi&dliche Dokument angeht, so
ergibt sich aus dem Vorbringen der Parteien im
Beschwerdeverfahren, daf kein Fall vorliegt, in dem die
Heranziehung des prédsenten Standes der Technik ohne
weiteres eine abschliefende Entscheidung erlaubt. Die
neue Entgegenhaltung ist in der Beschwerdebegriindung
genannt worden. Ermittlungen beider Parteien deuten
darauf hin, daR die Dissertation offenbar erst nach dem
ersten Prioritdtstag in einer Bibliothek &ffentlich
zugédnglich war. Die Patentinhaberin hat beantragt, das
Dokument als verspédtet nicht zuzulassen. Die
Einsprechende hdlt das Dokument fiir relevant, weil 4 von
den 5 unabhidngigen Anspriichen des Patents die erste
Prioritdt nicht zukomme. Das neue Dokument wirft somit
eine Reihe von Fragen auf, die nichts mit dem
Streitstoff in erster Instanz zu tun haben (Zulassung
des Dokuments, Zuriickverweisung als "fresh case",
ausreichende Offenbarung in der ersten Prioritéts-
anmeldung, Neuheit und erfinderische T&tigkeit gegeniiber
dem Dokument). Insgesamt kann unter Beriicksichtigung des
Parteivorbringens im Beschwerdeverfahren nicht ohne
weiteres davon ausgegangen werden, daf sich die
Vorlagefrage als irrelevant fiir die abschliefende
Entscheidung iliber die Aufrechterhaltung des Patents
erweisen kénnte. Vielmehr sind die Gesichtspunkte, die
eine abschlieBende Entscheidung ohne Beantwortung der
Vorlagefrage erlauben wiirden, tatsdchlich und in ihrer
rechtlichen Bewertung ernsthaft umstritten. Bei dieser
Sachlage erscheint es daher im Interesse der
Verfahrenseffizienz ebenfalls vertretbar, zunichst die

Vorlagefrage zu stellen.
Die Auslegung von Artikel 55 EPU
Der Wortlaut der Vorschrift

Als Ausgangspunkt fiir die Berechnung der Frist fiir
unschédliche Offenbarungen bezeichnet Artikel 55 EPU die

R S
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Einreichung der europdischen Patentanmeidung.
Bezugspunkt der Vorschrift ist demmach die Einreichung
der zu prﬁfenQen Anmeldung und nicht die Einreichung
einer Anmeldung, deren Prioritdt in Anspruch genommen
ist. Nach Artikel 89 EPU, der die Wirkungen des
Prioritédtsrechts regelt, hat das Prioritédtsrecht die
Wirkung, daR der Prioritdtstag als Tag der europdischen
Patentanmeldung fiir die Anwendung von Artikel 54 (2) und
(3) EPY sowie von Artikel 60 (2) EPU gilt; Artikel 55
EPU ist in dieser Bezugnahme nicht genannt.-Damit sieht
weder der Wortlaut von Artikel 55 EPU noch der Wortlaut
von Artikel 89 EPU vor, daR die Frist fiir unschddliche

Vorbenutzungen vom Prioritdtstag an zu berechnen ist.
Der Wortlaut im Zusammenhang der Vorschrift
Die Patentinhaberin im Verfahren G 2/99 bezeichnet ein

solches Ergebnis der Wortauslegung nur als vordergriindig
eindeutig. Sie ist der Meinung, nach der Systematik des

‘Ubereinkommens sei nicht zu erwarten, daR Artikel 55 EPU

neben der Einreichung der europdischen Anmeldung auch
die Einreichung einer prioritétsbegrﬁndendén Anmeldung
erwdhne, weil sich die Vorschrift mit den
Voraussetzungen der Patentierbarkeit und nicht mit den
Wirkungen des Prioritd@tsrechts befasse. Dabei wird
freilich iibersehen, daf das Ubereinkommen auBerhalb des
Kapitels iliber die Prioritdt an einer Reihe von Stellen,
die Fristen regeln, den Prioritdtstag alternativ

ausdriicklich neben der Einreichung der Anmeldung oder
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dem Anmeldetag anfihrt (vgl. etwa Artikel 77 (3) und (5)
EPU sowie Artikel 93 (1) Satz 1 EPU). Dies ist schon
deswegen erforderlich, weil aus Griinden der _
Rechtssicherheit die Entscheidung, an welchen wvon
mehreren méglichen Zeitpunkten eine Frist ankniipft,
nicht der Freiheit des Interpreten des Ubereinkommens

iiberlassen sein kann.
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Die Vorlage T 377/95 greift das Argument auf, Artikel 89
EPU enthalte eine indirekte Verweisung auf Artikel 55
EPU (Griinde Nr. 45). Dies soll sich daraus ergeben, daR
Artikel 89 EPU auf Artikel 54 (2) und (3) EPU verweise,
die den Stand der Technik umfassend definierten. Es
erscheine willkiirlich, Artikel 55 EPU aus dem Stand der
Technik in toto herauszunehmen, zumal die in Artikel 89
EPU genannten Absidtze 2 und 3 gerade die Absidtze des
Artikels 54 EPU seien, auf die sich Artikel 55 EPU
beziehe (so schon Loth, Neuheitsbegriff und
Neuheitsschonfrist im Patentrecht, K&ln 1988, S. 304).
Dem ist entgegenzuhalten, daB Artikel 89 EPU die Wirkung
des Prioritdtsrechts nicht generell auf den Stand der

Technik bezieht, sondern auf die Anwendung von drei

einzeln genannten Vorschriften, zu denen Artikel 55 EPU
nicht gehdért. Darin liegt der Unterschied zu Artikel 56

EPY, der fiir die Beurteilung der erfinderischen

. Tadtigkeit generell auf den Begriff des Standes der

Technik Bezug nimmt.

- Im ibrigen spricht gegen die Annahme einer impliziten

Verweisung in Artikel 89 EPU auf Artikel 55 EPU auch die
Verwendung verschiedener Begriffe in den beiden
Bestimmungen. Als "Einreichung" im Sinne von Artikel 55
EPU ist eine Tdtigkeit des Anmelders anzusehen; dies
ergibt sich nicht nur aus dem Begriff selbst, sondern
auch aus den Vorschriften {iber die Einreichung der
europdischen Patentanmeldung in Artikel 75 und Artikel
76 (1) Satz 1 EPU oder aus der Befreiung vom
Vertretungserfordernis in Artikel 133 (2) EPU. Dagegen
ist der "Tag der Anmeldung" im deutschen Text von
Artikel 89 EPU gleichbedeutend mit dem Anmeldetag (im
englischen und franzésischen Text gibt es nur jeweils
einen Begriff: "date of filing" und "date du dépdt").
Der Anmeldetag ist ein Tag, der der Anmeldung aufgrund
der Eingangspriifung (Artikel 90 (1) EPU) zuerkannt wird.
Der Anmeldetag ist nicht notwendig mit dem Tag der
Einreichung von Anmeldungsunterlagen identisch. Im Fall
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. verspédtet eingereichter Zeichnungen kann der Anmeldetag

verschoben werden (Artikel 91 (6) in Verbindung mit
Regel 43 EPU). An den Anmeldetag sind andere
Rechtsfolgen geknipft (z. B. die Laufzeit in Artikel 63
EPU) als an die Einreichung der europ#ischen
Patentanmeldung (z. B. die Frist zur Zahlung der ersten
Gebiihren in Artikel 78 (2) EPU). Dies schlieBt es aus, -
beide Begriffe als gleichbedeutend zu behandeln. Die
Grofke Beéchwerdekammer kommt daher zu demselben Ergebnis
wie schon das Schweizerische Bundesgericht in seinem
Urteil vom 19. August 1991 (2aB1l. EPA 1993, 170 -
Stapelvorrichtung) und der deutsche Bundesgerichtshof in
seinem Beschluf? vom 5. Dezember 1995 (ABl. EPA 1998, 263
- Corioliskraft), daR® aus dem Wortlaut von Artikel 89
EPU und Artikel 55 EPU nicht hergeleitet werden kann,
daR der Prioritdtstag an die Stelle der Einreichung der
Anmelduhg-tritt. '

Der Wille des Gesetzgebers

Es kann auch nicht angenommen werden, daf der
Ankniipfungspunkt in Artikel 55 EPU versehentlich gewdhlt
worden ist und dafR dadurch Folgen eintreten, die den
Absichten des Gesetzgebers widersprechen. Dagegen
spricht schon, daR der Gesetzgeber, wie vorstehend
dargelegt, an anderer Stelle des Ubereinkommens jeweils
bewuBt zwischen den drei Zeitpunkten Prioritdtstag,
Anmeldetag und Einreichung der Anmeldung als

verschiedenen méglichen Ankniipfungspunkten
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unterscheidet. Welchen Zeitpunkt die Einreichung der
Anmeldung definiert, war dem Gesetzgeber gerade im
Zusammenhang mit den unsch&@dlichen Offenbarungen bewuft.
Er hat ndmlich -diesen Zeitpunkt auch als Ankniipfungs-
punkt flir die Erfiillung der Formerfordernisse zur
Geltendmachung des Ausstellungsschutzes herangezogen. So
hat er in Artikel 55 (2) EPU vorgeschrieben, daR bei
Einreichung der Anmeldung anzugeben ist, dafl die

Erfindung zur Schau gestellt worden ist. Die gleichfalls
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in Artikel 55 (2) EPU vorgeschriebene Ausstellungs-
bescheinigung ist gemidf Regel 23 Satz 1 EPU innerhalb
einer Frist von vier Monaten nach Einreichung der
Anmeldung einzureichen. Es kann dem Gesetzgeber nicht
ohne weiteres unterstellt werden, daf er in demselben
sachlichen Zusammenhang in zwei Absdtzen derselben
Bestimmung denselben Begriff verwendet, jedoch damit
verschiedene Zeitpunkte definieren will. Auch die
MSglichkeit, daR sowohl in Artikel 55 (1) EPU als auch
in Artikel 55 (2) EPU und in Regel 23 Satz 1 EPU der
Prioritdtstag gemeint sein soll, kann ausgeschlossen
werden. Dies wlirde ja bedeuten, daRf die Handlungen nach
Artikel 55 (2) EPU i.V.m. Regel 23 Satz 1 EPU schon zu
erfiillen widren, bevor die Anmeldung eingereicht wurde.
Formerfordernisse, die vor Einreichung der Anmeldung zu
erfiillen sind, sind dem EPU aber fremd.

Die travaux préparatoires

Auch die Gesetzgebungsgeschichté liefert keinen
Anhaltspunkt fiir ein gesetzgeberisches Versehen. In der
Fassung der Vorbereitenden Dokumente fiir die Miinchner
Diplomatische Konferenz lautete die Anknipfung der Frist
fir unschédliche Offenbarungen "... innerhalb von sechs
Monaten vor dem Anmeldetag ..." (Dok. M/1l, Artikel 53
des Entwurfs). Die niederl&ndische Delegation wollte
klargestellt haben, daf unter "Anmeldetag" im Sinne der
Vorschrift der Tag der Einreichung der Anmeldung
verstanden werden miisse. Daher wurde der Text der
Vorschrift in diesem Punkt klargestellt und "Anmeldetag®
durch "Einreichung" ersetzt (Berichte der Miinchner
Diplomatischen Konferenz, Sitzungsbericht des
Hauptausschusses I, Dok. M/PR/I, Rdn. 61). Bei derselben
Gelegenheit wurde eine weitere Anderung vorgenommen und
aufgrund eines Vorschlags der britischen Delegation "...
innerhalb von sechs Monaten ..." durch die Formulierung
"... nicht friiher als sechs Monate ..." ersetzt, um die
Einbeziehung nicht vorverdffentlichter, aber
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prioritdtsédlterer kollidierender Anmeldungen in den
anwendungsbereich von Artikel 55 (1) a) EPU . |
sicherzustellen (Dok. M/PR/I, a.a.O0., Rdn. 62 ff).
Versuche, den Anwendungsbereich wvon Artikel 55 (1) b)
EPU zu erweitern, lehnte der Hauptausschuf? I unter
anderem deswegen ab, weil eine solche Anderung vom
StraRburger Patentiibereinkommen (SPU) abweichen wiirde
(Berichte der Miinchner Diplomatischen Konferenz,
Anlage I, Bericht iiber die Beratungsergebnisse des
Hauptausschusses I, Abschnitt C.II.2).

Artikel 4 SPU regelt die Berﬁcksichtigﬁng
miRbriuchlicher Offenbarungen in den Absdtzen 2 und 4
wie folgt:

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 4
dieses Artikels bildet den Stand der Technik alles, was
vor dem Tag der Einreichung der Patentanmeldung oder

einer auslédndischen Anmeldung, deren Prioritdt gililtig

beansprucht wird, -durch schriftliche oder mindliche

 Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise

der Offentlichkeit zugdnglich gemacht worden ist.

(4) Ein Patent kann nicht lediglich aus dem Grund
verweigert oder fiir nichtig erkl&rt werden, daB die
Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor Einreichung
der Anmeldung der Offentlichkeit zugdnglich gemacht
worden ist, wenn die Offenbarung unmittelbar oder

mittelbar zurilickgeht
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a) auf einen offensichtlichen Mifbrauch zum Nachteil des

Anmelders oder seines Rechtsvorgdngers oder

Die unterschiedlichen Formulierungen in den beiden
Absdtzen machen deutlich, da beim Stand der Technik
nach Absatz zwei der Prioritidtstag zu beriicksichtigen
ist, wihrend bei dem offensichtlichen MiRbrauch in
Absatz 4 allein auf die Einreichung der Anmeldung
abzustellen ist. Bei Ausarbeitung des SPU bestand
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demgemif Einvernehmen dariiber, daf es auf die
Einreichung in dem betreffenden Staat und nicht auf die
Einreichung einer Anmeldung ankommt, deren Priorit&t in
Anspruch genommen ist (Committee of Experts on Patents,
Memorandum by the Secretariat on the meeting held at
Strasbourg from 7th to 10th November 1961, Dok. EXP/Brev
(61) 8, Rdn. 7). Bei den parallelen Arbeiten zum EPU war
die zustindige Arbeitsgruppe der Ansicht, daf eine
weitergehende Neuheitsschonfrist nur auf der Ebene der
PVU dem Erfinder eine gesicherte Rechtsposition
verschaffen kénne. Eine isolierte Regelung im EPU gebe
ihm eine falsche Sicherheit, die nicht mehr bestehe,
wenn er eine Nachanmeldung auBerhalb der Vertragsstaaten
des EPU einreiche (Ergebnisse der fiinften Sitzung der
Arbeitsgruppe "Patente" wvom 2. bis 18. April 1962 in
Briissel, Dok. (EWG) 3076/IV/62, S. 142, zu Artikel 15;
gdhnlich Berichte der Miinchner Diplomatischen Konferenz,

" Anlage I, Bericht iiber die Beratungsergebnisse des
" Hauptausschusses I, Abschnitt C.II.2).

" Daraus ergibt sich zweierlei:

Erstens war dem Gesetzgeber des EPU aus Artikel 4 (4)
SPU die Ankniipfung der Frist an die Einreichung der zu
prifenden Anmeldung bekannt. Zweitens wollte er in
Artikel 55 EPU eine Regelung in Einklang mit dem SPU
treffen. Dies entzieht jeder Vermutung die Grundlage,
der Gesetzgeber habe die Reichweite der in Artikel
55(1)a) EPU getroffenen Regelung nicht erkannt. Dies
kann umso weniger angenommen werden, als die Frage der
Kumulierung der Prioritd3tsfrist mit der Schutzfrist fir
unschddliche Offenbarungen auch bei Versuchen zur
Ausweitung der Regelung in Artikel 11 PVU erdrtert
worden war und kontrovers geblieben ist (Ladas, Patents,
Trademarks, and Related Rights, Cambridge, Mass. 13975,
Vol. 1, § 341). Dementsprechend belegen auch AuRerungen
im Anschluf an die Miinchner Diplomatische Konferenz, daf
der Gesetzgeber die Sechsmonatsfrist bewuflt nicht vom

I
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Prioritédtstag an.berechnen>wollte (Bericht der deutschen
Delegation (Singer), GRUR Int. 1974, 47, 63; van Empel,
The Granting of European Patents, Leyden 1975, Rdn. 88).
Die Entstehungsgeschichte des EPU liefert daher keinen
Anhaltspunkt dafiir, daR der Wortlaut von Artikel 55 und
89 EPU nicht mit dem Sinn der Vorschriften iibereinstimmt
(Schweizerisches Bundesgericht, a.a.0., Grinde Nr.
2.b)aa)). Da offensichtlich eine Regelung mit zeitlich
eng begrenztem Anwendungsbereich geschaffen werden
sollte, kann auch der Hinweis auf die begrenzten
Wirkungen der Vorschrift (Loth, a.a.0., S. 306) kaum
iberraschen.

Dynamische Auslegung

Auch die Vorlage T 377/95 interpretiert auf der
GrundlagefvonHWortlaut und .Zusammenhang des
Ubereinkommens’ Artikel 55 (1) a) EPU dahin, daR die
Sechsmonatsfrist von der Einreichung der zu priifenden
Anmeldung an‘zu berechnen ist und stellt fest, daR diese
Auslegung dem Willen des Gesetzgebers bei der Schaffung
des Ubereinkommens entspreche (Griinde Nr. 21, 24). Die
Kammer 3.3.4 meint‘jedoch, bei der Anwendung der
Vorschrift miissten weitere Gesichtspunkte herangezogen
werden, die dem Gesetzgeber nicht bekannt gewesen seien
(Griinde Nr. 26). Nach Abwdgung der betroffenen
Interessen kommt sie zu der Auffassung, daf® eine enge,
auf das Erfordernis der Sorgfalt des Erfinders gestiitzte

Auslegung nicht zu verniinftigen Ergebnissen fiihre-
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(Grinde Nr. 52). Sie nennt rolgende GesichtsSpunikcte, die

sich erst nach Unterzeichnung des EPU ergeben hitten:

Die Hiufigkeit der Inanspruchnahme von Prioritdten in

europdischen Patentanmeldungen

Die Vorlage T 377/95 (Griinde Nr. 27) beruft sich auf
Loth (Minchner Gemeinschaftskommentar, Artikel 55 EPU,

Rdn. 65), der unter Hinweis auf den hohen Prozentsatz
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europédischer Nachanmeldungen die Auffassung vertritt,
die Nichtkumulierung der Sechsmonatsfrist mit dem
Prioritdtsjahr h&tte die fast vdllige
Bedeutungslosigkeit des Artikel 55 EPU zur Folge und
fiihre zu einer Aushdhlung des Priorit&tsrechts.

Es mag zutreffen, daR der Gesetzgeber nicht
vorausgesehen hat, in wievielen F&llen in europdischen
Anmeldungen Prioritdten in Anspruch genommen werden.
Jedenfalls war jedoch damit zu rechnen, daR zumindest
Anmelder aus Nicht-Vertragsstaaten regelmidRig die
Prioritdt aus ihrem Heimatland in Anspruch nehmen. Damit
war die Mdglichkeit einer miffbrduchlichen Offenbarung
vor dem Prioritdtstag keineswegs ein Fall, der sich €fiir
den Gesetzgeber als eine ungewdhnliche Ausnahmesituation
dargestellt hdtte. Im iibrigen ist es fir die Bewertung

. des Interessenkonflikts zwischen dem von der
“ mifbrduchlichen Offenbarung betroffenen Anmelder und der

Offentlichkeit, insbesondere den Wettbewerbern, nicht
von entscheidender Bedeutung, wie h&ufig dieser
Interessenkonflikt auftritt: die abzuwidgenden
Interessen, vor allem Einzelfallgerechtigkeit und
Rechtssicherheit, bleiben stets dieselben. Will man
wegen einer Vielzahl von Fédllen die Bewertung zu
Gunsten des betroffenen Anmelders dndern, so &ndert man
sie auch notwendig in derselben H&ufigkeit zu Lasten der
Offentlichkeit.

Was das Argument der AushShlung des Prioritdtsrechts
angeht, so ist festzustellen, daf das Prioritétsrecht
unabhdngig vom Bestehen einer Regelung iliber unschidliche
Offenbarungen ist. Das Prioritdtsrecht schiitzt davor,
daf einer Anmeldung Tatsachen entgegengehalten werden,
die im Priorit&tsintervall eingetreten sind (Artikel 4B
PVU). Dagegen betrifft das Prioritdtsrecht nicht die
Frage, welche Wirkungen vor dem Prioritdtstag
eingetretene Tatsachen auf die Nachanmeldung haben. Zwar
verpflichtet Artikel 11 (1) PVU die Vertragsstaaten zur

R AR
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Gewdhrung von zeitweiligem Schutz fiir Erfindungen, die
auf amtlich oder amtlich anerkannten Ausstellungen zur
Schau gestéllt werden, den das EPU in Artikel 55 (1) b)
EPU regelt. Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses
Schutzes verweist die Bestimmung aber auf das nationale
Recht (Zu mdglichen Formen dieses Schutzes siehe
Bodenhausen, Paris Convention for the Protection of
Industrial Property, Genf 1968, Artikel 11, Anm. c). Zum
Verhdltnis zwischen dem einstweiligen Schutz und dem
Prioritatsrecht bestimmt Artikel 11 (2) PVU in Satz 1,
daR der einstweilige Schutz die Prioritédtfrist nicht.
verlingert, wdhrend Satz 2 dem nationalen Recht die
MBglichkeit offenlaft, die Frist vom Tag der Ausstelliung
an zu berechnen. Eine Verpflichtung der Vertragsstaaten,
die Frist zum Schutz vor unschidlichen Offenbarungen mit
der Priorititsfrist zu kumulieren, enthdlt die PVU
demgem&f nicht. Daraus ergibt sich zugleich, daf® auch
kein Verstof gegen den Grundsatz der Inlédnderbehandlung

vorliegt. Wer eine Erstanmeldung einreicht befindet sich

in einer anderen tatsdchlichen Situation als der

Einreicher einer spédteren Anmeldung. Dies gilt
unabhingig davon, ob es sich wie bei der Unionsprioritét
um einen Sachverhalt mit Auslandsberiihrung handelt,
oder wie bei der inneren Priorit&t um einen reinen
Inlandssachverhalt. Artikel 2 PV richtet sich nicht
dagegen, daf verschiedene Sachverhalte verschieden
geregelt werden. Die negativen Folgen fiir eine spédtere
Anmeldung im Ausland sollen, allerdings in beschréanktem

Umfang, durch Gewdhrung des.Prioritatsrechts nach
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Artikel 4 PVU kompensiert werden. Rein Staat ist aber
durch die PVU verpflichtet, den Nachanmelder in jeder
Hinsicht so zu behandeln, als habe er die Anmeldung

bereits am Prioritdtstag eingereicht.
Der Zeitfaktor

Die Vorlage T 377/95 fihrt hierzu aus (Grinde Nr. 28-
30), vor Einfihrung des Einspruchsverfahrens nach
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Erteilung seien verlingerte Auseinandersetzungen (zu
ergédnzen: durch Berilicksichtigung mifbré&duchlicher

Of fenbarungen) vor dem Patentamt méglicherweise ein
Grund zur Besorgnis gewesen. Da das im EP{J vorgesehene
Einspruchsverfahren nach Patenterteilung das Verfahren
vor der Erteilungsbehdrde ohnehin verléngert habe,
scheine eine solche Besorgnis nicht mehr dasselbe
Gewicht wie frilher zu haben. In &hnlicher Weise vertritt
die Kammer 3.3.4 in ihrer Vorlage die Meinung, Bedenken
gegen Verzdgerungen des Einspruchsverfahrens durch die
Notwendigkeit von Beweisaufnahmen, insbesondere
Zeugeneinvernahmen, hédtten im Vergleich zu friiher nicht
mehr die gleiche Bedeutung, da im Verfahren vor dem EPA
ohnehin die H&lfte der Laufzeit des Patents vor einer
endgiiltigen Entscheidung vergangen sein kdnnte.

Die Vorlage enthdlt keinen Beleg dafiir, da sich der
Gesetzgeber tats&ichlich von solchen Uberlegungen hat
leiten lassen. Es ist auch nicht ersichtlich, daR

" Erteilungs- oder Einspruchsverfahren friiher in den

Vertragsstaaten generell wesentlich kilirzer gewesen
seien. Im Gegenteil ist daran zu erinnern, daR parallel
zu den Vorarbeiten zum EPU in den Niederlanden und in
Deutschland die aufgeschobene Priifung eingefiihrt wurde,
um den Riickstand der anhidngigen Anmeldungen abzubauen
und damit die iiberlange Bearbeitungsdauer vor den Amtern
dieser Lander zu verkiirzen. Schlieflich ist schwer
nachzuvollziehen, warum keine Bedenken dagegen bestehen
sollen, ein ohnehin zu langes Verfahren weiter zu

verlangern.

Artikel 6 der Europdischen Menschenrechtskonvention

Nach Artikel 6 (1) EMRK hat jedermann *Anspruch darauf,
daff seine Sache in billiger Weise 6ffentlich und
innerhalb einer angemessenen Frist gehért wird, und zwar
von einem unabhingigen und unparteiischen, auf Gesetz
beruhenden Gericht, das iiber zivilrechtliche Anspriiche

e/
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und. Verpflichtungen ... zu entscheiden hat". Unter
Bezugnahme auf die Praxis zur EMRK legt die Vorlage

T 377/95 dar (Grinde Nr. 33-35), daR aus der genannten
Bestimmung zur Erfiillung des.Gleichbehandlungsgebots das
Recht hergeleitet wird, sich auf Beweismittel und
Tatsachen zu beziehen, um sich gegen einen geltend

gemachten Anspruch zu verteidigen.

Daraus folgert sie fiir die vorliegende Situation, daR es
dem Patentinhaber méglich sein miisse, sich nach Artikel
55 (1) a) EPU auf einen MifRbrauch zu berufen;‘wenn der
Gegner behauptet habe, dem Patent fehle wegen einer
Offenbarung Neuheit oder erfinderische T&tigkeit (Griinde
Nr. 35). Dabei wird auBer Acht gelassen, daR es sich bei
dem Recht auf ein faires Verfahren im Sinne von Artikel
6 (1) EMRK um ein Verfahrensrecht zur Gewdhrleistung der
Waffengleichheit der Parteien handelt. Eine Partei soll
die Moglichkeit haben, Beweismittel der Gegenpartei
durch geeignete eigene Béweismittel zu entkrédften
(Grotrian, Article 6 of the European Convention on Human
Rights - The right to a fair trial, Strasbourg 1996, pt.r

91, mit Rechtsprechungsnachweisén). Im vorliegenden Fall

geht es jedoch nicht darum, daR® es dem Patentinhaber
verwehrt wédre, sich aus Verfahrensgriinden gegen
Behauptungen zur Wehr zu setzen, die seiner Meinung nach
unrichtig sind. Es geht vielmehr um die Frage des
materiellen Rechts, welche Sachverhalte bei der Priifung
von Neuheit und erfinderischer T&atigkeit zu

beriicksichtigen sind. Die Ausgestaltung des materiellen
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Rechts ist aber nicht Gegenstand von Artikel 6 (1) ENRK;
die Vorschrift enthdlt nur die verfahrensrechtliche
Garantie eines fairen Verfahrens, in dem iiber die
Anspriiche entschieden wird, wie immer sie der '
betreffende Staat nach seinem Ermessen vorsehen mag
(Harris/ O’Boyle/ Warbrick, Law of the European ,
Convention on Human Rights, London 1995, S. 186f., mit

Rechtsprechungsnachweisen). Eines n3heren Eingehens auf
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die sonstigen Voraussetzungen der Bestimmung bedarf es
daher im vorliegenden Zusammenhang nicht.

Folgen der Auslegung nach dem Wortlaut

Unter Hinweis auf die Entscheidung einer Einspruchs-
abteilung vom 8. Juli 1991 (EPOR 1992, 79 -
PASSONI/Stand structure) meint die Kammer 3.3.4, es sei
nicht verniinftig, das Schicksal einer Anmeldung davon
abhingig zu machen, ob sie urspriinglich bei einem
nationalen Amt oder beim EPA eingereicht worden ist. Auf
diese Alternative kommt es jedoch fiir die Berechnung der
Sechsmonatsfrist im Zusammenhang mit einer
miRbr&uchlichen Offenbarung nicht an. Unterstellt man
vielmehr, daR fiir das jeweilige nationale Amt eine mit
Artikel 55 EPU harmonisierte Regelung gilt, so kommt es
allein darauf an, ob die zu beurteilende Anmeldung eine
Erstanmeldung oder eine mehr als sechs Monate nach der
Offenbarung eingereichte Nachanmeldung ist. Nur die
Erstanmeldung geniefft den Schutz gegen die
miRbriuchliche Offenbarung, nicht dagegen die
Nachanmeldung, mag sie beim EPA oder bei einem
nationalen Amt eingereicht sein.

Die Kammer 3.3.4 hilt es auch filir unverninftig, vom
Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu verlangen, eine
Nachanmeldung innerhalb von sechs Monaten nach einer
miRbrduchlichen Offenbarung einzureichen, wenn er erst
nachtrédglich von ihr erfahren habe. Dieses Argument l&aRt
sich freilich jeder zeitlichen Grenze entgegenhalten,
innerhalb der eine Anmeldung eingereicht werden mufl, um
Schutz gegen miRbriduchliche Offenbarung zu erhalten.
Jedenfalls ist die Verletzung der Geheimhaltung durch
die Offenbarung eher der Sphdre des Erfinders und
spédteren Anmelders zuzurechnen als der Sph3re der
Allgemeinheit, insbesondere seiner Wettbewerber. Nur der
Anmelder kann geeignete MaRnahmen treffen, die eine
unbefugte Offenbarung verhindern sollen. Es ist daher

VAR
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nicht von vornherein unverniinftig oder unangemessen, den
hier bestehenden Interessenkonflikt im Interesse der
Rechtssicherheit zu Lasten des Aﬁmelders zu l&sen, und
nicht im Interesse der Einzelfallgerechtigkeit zu Lasten
der Allgemeinheit.

Im iibrigen ist nicht ersichtlich, da die genannten
Wertungsgesichtspunkte dem Gesetzgeber unbekannt gewesen
wiren; vielmehr handelt es sich um Erwégungen, die jeder
Diskussion einer Neuheitsschonfrist immanent sind. In
dieser Hinsicht ist es der Rechtsanwendung vérwehrt,
ihre eigene Abwagung an die Stelle der Bewertung des

Gesetzgebers zu setzen.

. Nichts anderes kann aus dem Hinweis der Patent-

inhaberinnen auf die zwischenzeitliche Rechtsentwicklung

insbesondere in Deutschland hergeleitet werden. Dort
habe der Gesetzgeber im Bereich des Gebrauchsmuster- und

Geschmacksmusterrechts die Neuheitsschonfrist an den fir

- den Zeitrang der Anmeldung mafgeblichen Tag geknipft,

der auch der Prioritédtstag sein kann (vgl. § 3 Satz 3
DE-GebrMG, § 7a DE-GeschmMG). Darin sei ein Zeichen
dafiir zu sehen, daR das Fehlen einer ausreichenden
Neuheitsschonfrist zunehmend als unbefriedigend
empfunden werde. Gerade diese gesetzgeberische
Entwicklung in Deutschland zeigt aber, daEldie
rechtspolitische Entscheidung liber eine Ausweitung des
Anwendungsbereichs der Neuheitsschonfrist als Sache des

Gesetzgebers behandelt worden ist. So hat der deutsche

2061.D

Gesetzgeber auch differenziert und den Unterschied in
der Neuheitsschonfrist zwischen Gebrauchsmuster und
Patent bewuRt bestehen lassen. Dem lag die Erwdgung

zugrunde, daf Winsche, die rigorose Einschrénkung der

" Neuheitsschonfrist im Patentrecht zu revidieren,

sinnvollerweise nur im Rahmen einer umfassenden

internationalen Abstimmung erfiillt werden kénnten
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(Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des
Gebrauchsmustergesetzes, Teil B, Zu Nr. 2, Pt.2,
Bl.f.PMZ, 1986, 320, 324).

Insgesamt ist nicht zu erkennen, daR sich seit der
Unterzeichnung des Ubereinkommens Gesichtspunkte ergeben
hitten, die Grund zu der Annahme geben k¥nnten, eine dem
Wortlaut getreue Auslegung von Artikel 55 (1) a) EPU
stehe in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten
Zielen. Daher bedarf die zwischen den Parteien streitige
Frage, unter welchen Voraussetzungen eine dynamische
Auslegung zu einem vom Gesetzeswortlaut abweichenden
Ergebnis filihren kann, keiner weiteren Erdrterung.

Das Ergebnis der vorstehenden Auslegung steht in
Einklang mit den h&chstrichterlichen Entscheidungen in
der Schweiz und in Deutschland (s.o. Nr. 2.2). Besonders
hinzuweisen ist auf die eingehend begriindete
schweizerische Entscheidung, weil der schweizerische
Gesetzgeber fiir das nationale Recht eine andere Ldsung
gewdhlt hat, die ausdriicklich an den Prioritétstag
ankniipft. Das Gericht hat eine inhaltliche
bereinstimmung der unterschiedlich formulierten
Regelungen des nationalen und des europdischen Rechts
verneint, obwohl die schweizerischen Materialien darauf
hindeuteten, daR der nationale Gesetzgeber die
Regelungen als gleichbedeutend angesehen hatte (a.a.oO.,
Griinde Nr. 2a) und 2b)dd), letzter Abs.).

Zu einem anderen Ergebnis ist die héchstrichterliche
Rechtsprechung in den Niederlanden gekommen. Die
Entscheidung des Hoge Raad vom 23. Juni 1995 (ABl. EPA
1998, 278 - Follikelstimulationshormon II) ist im
Verfahren der einstweiligen Verfiigung ergangen und
stellt in ihrer knappen Begriindung auf den Schutzzweck
von Artikel 55 EPU ab. Sie zeigt keine Gesichtspunkte
auf, die das hier gewonnene Ergebnis in Frage stellen.

I
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

' Die der GroRen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird
wie folgt beantwortet:

Fiir die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel
55(1) EPU ist der Tag der tatsdchlichen Einreichung der

europdischen Patentanmeldung maf3gebend; der Prioritdtstag ist

fiir die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

Der Geschédftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

W. RJS;;;;;;;j"—jigvy}x P. Messerli
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