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Leitsatz

1. Eine Berufung auf eine europdische Patentanmeldung i.S.v. Artikel 128 (2) EPU
liegt jedenfalls auch dann vor, wenn sich die Berufung nach ihrem Wortlaut
auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat bezieht, aber die europdische
Nachanmeldung gleichzeitig erwahnt ist (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgriinde).

2. Besteht zwischen dem Anmelder und einem Dritten Streit dber dessen
Berechtigung zur Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 EPU, so wird uber
diesen Streit zweckmiaRigerweise in einer kurzfristig anberaumten mindlichen
Verhandlung entschieden (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgriinde).

3. In Fiallen vorstehender Art kann die in Regel 71 (2) EPU vorgesehene
Ladungsfrist verkirzt werden. Es genigt eine Frist, die den Beteiligten nach
den Umstinden des Falles eine ausreichende Vorbereitung erlaubt (vgl. Nr. 2.5
der Entscheidungsgriinde).

EPA Form 3030 01.81



Europdiisches European Office européen
o) tenzeichen: J 14/91 - 3.1.1 Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammem Boards of Appeal Chambres de recours

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 6. November 1991

Beschwerdefdhrerin: Mahler GmbH
(Antragstellerin)

Vertreter:

Beschwerdegegner: Alt, Peter, Dipl.-Ing.
(Anmelder) Rindelbacher StraRe 38

W - 7090 Ellwangen/Jagst (DE)

Vertreter: Lorenz, Werner, Dipl.-Ing.
FasanenstraRe 7
W - 7920 Heidenheim (DE)

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung der Eingangsstelle des Europdischen
Patentamts vom 20. August 1991, mit der ein
Antrag auf Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: 0. Bossung
Mitglieder: M. AGz Castro
J.-P. Seitz



1 J 14/91

Sachverhalt und Antrage

I.

II.

01116

Die europaische Patentanmeldung Nr. 90 124 892.2 mit der
Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Beschichten von
Motorkolben" wurde am 20. Dezember 1990 unter
Beanspruchung der Prioritat der deutschen Patentanmeldung
P 4 023 135.6 vom 20. Juli 1990 eingereicht.

Mit Schreiben vom 25. April 1991 verlangte die Beschwerde-
fihrerin Einsicht in die Akten der europaischen Patent-
anmeldung. Zur Begrindung trug sie vor, der Anmelder habe
sie mit Schreiben vom 22. April 1991 aus der prioritats-
begrindenden deutschen Anmeldung unter gleichzeitiger
Bezugnahme auf eine parallel bestehende europaische
Patentanmeldung verwarnt.

Eine Kopie des betreffenden Schreibens war dem Antrag
beigefigt. Das Schreiben enthalt am Anfang folgenden
Satz:

"Wie Ihnen bekannt ist, hat die Fa. ... eine Patent-
anmeldung beim Deutschen Patentamt (mittlerweile auch beim
Europaischen Patentamt) eingereicht, wobei Schutz fur ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Beschichten von Motor-
kolben mittels Siebdruck beansprucht wird."

Im weiteren Verlauf des Schreibens wird der Wortlaut des
Patentanspruchs mitgeteilt, mit dem der Prufer die
Patenterteilung in Aussicht gestellt habe und abschlieBend

ausgefuhrt:

"Namens und im Auftrag unserer Mandantschaft sollen wir
deshalb anfragen, weshalb Sie sich fur berechtigt ansehen,
mit der Fertigung eines beschichteten Motorkolbens zu
beginnen, ... Sollten Sie uns hier keine besseren Rechte
nachweisen kénnen, missen Sie damit rechnen, daB unsere
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Mandantschaft nach ErlaB des Erteilungsbeschlusses und
Veréffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt die
ihr zustehenden Rechte geltend macht."

Der Beschwerdegegner (Anmelder) widersetzte sich dem
Akteneinsichtsbegehren mit der Begrundung, daB das
fragliche Schreiben sich eindeutig nur auf die deutsche
Patentanmeldung beziehe und der Einschub uber die
europidische Patentanmeldung nur informationshalber erfolgt
sei. Auch stelle das Schreiben insgesamt keine Verwarnung
dar, sondern gebe nur einen Hinweis bzw. eine als
Entgegenkommen anzusehende Vorinformation, da8 nach der
Patentanmeldung Rechte geltend gemacht wurden.

Die Eingangsstelle hat mit Entscheidung vom

20. August 1991 den Antrag auf Akteneinsicht mit der
Begrundung zurickgewiesen, daB das in Rede stehende
Schreiben des Beschwerdegegners lediglich einen Hinweis
auf die europadische Patentanmeldung enthalte, aber kein
"Berufen auf" i.S. von Artikel 128 (2) EPU darstelle. Ein
solches liege erst dann vor, wenn der Anmelder den Dritten
auf die fur diesen im Falle der Patenterteilung
entstehenden Folgen hinweise. Die dem Schreiben zu
entnehmende Entschlossenheit des Anmelders in bezug auf
die deutsche Anmeldung kénne nicht als Drohung mit Rechten
aus der europdischen Anmeldung angesehen werden.

Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdefiihrerin am
16. September 1991 Beschwerde ein, zahlte gleichzeitig die
Beschwerdegebiihr und begrindete die Beschwerde wie folgt:

Das Schreiben vom 22. April 1991 beziehe sich sinngemas8
aber auch auf die korrespondierende europaische Anmeldung.
Dies ergebe sich insbesondere daraus, daf die Beschwerde-
gegnerin bei Erteilung eines europaischen Patents mit
Wirkung far Deutschland nach deutschem Recht uberhaupt nur
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aus dem europaischen Patent, soweit sich dieses inhaltlich
mit dem deutschen Prioritdtspatent decke, Rechte geltend
machen kénne. Wenn die Beschwerdegegnerin entschlossen
sei, ihr deutsches Patent geltend zu machen, miisse dies
automatisch auch das entsprechende europaische Patent mit
Wirkung fir Deutschland betreffen.

Des weiteren gehe die europaische Patentanmeldung auch
noch uber den Gegenstand des vom Deutschen Patentamt in
Aussicht gestellten Patents hinaus, wie sich aus dem in
Kopie beigefiugten Schreiben der Beschwerdegegnerin vom
26. April 1991 ergebe. Dieses Schreiben enthalt den Satz:
"Am Rande méchten wir hierzu auch noch erwahnen, daB in
der mit Beanspruchung der deutschen Prioritat
eingereichten europaischen Patentanmeldung noch weitere
Details beziuglich eines spezifisch optimierten Siebdruck-
verfahrens aufgenommen worden sind."

Die Beschwerdefihrerin bat im Hinblick darauf, daB sie
aufgrund der Verwarnung der Beschwerdegegnerin wegen einer
zu befurchtenden Patentverletzung an einer Weiterver-
folgung ihres Siebdruckbeschichtungsverfahrens gehindert
sei, um baldige Entscheidung, da ihr sonst erhebliche
Wettbewerbsnachteile drohten.

Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 1991 trat die Beschwerde-
gegnerin den Ausfilhrungen der Beschwerdefiihrerin in allen
Punkten entgegen. Sie verwies auf die Entscheidung der
Eingangsstelle und vertrat die Ansicht, das Schreiben vom
22. April 1991 beinhalte allenfalls eine Verwarnung aus
der deutschen Patentanmeldung, die zu diesem Zeitpunkt
kurz vor der Erteilung gestanden habe. Eine Verwarnung aus

. der europdaischen Nachanmeldung ware gar nicht méglich

gewesen, da hierzu noch nicht einmal der Recherchenbericht
vorgelegen habe, geschweige denn Priufungsantrag gestellt
gewesen sei. Ebensowenig enthalte das mit der Beschwerde-
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einlegung vorgelegte Schreiben vom 26. April 1991
beziglich der europaischen Patentanmeldung einen Hinweis
auf Verwarnung oder Aufforderung zur Unterlassung.

Insbeéondere kénne keine Rede von drohenden erheblichen
Wettbewerbsnachteilen sein. Im Gegenteil habe die
Beschwerdefihrerin durch die Vorabinformation iber den
wesentlichen Inhalt der deutschen Prioritatsanmeldung
einen erheblichen Wettbewerbsvorsprung gegenuber Dritten
erhalten. Da aber eine Verwarnung aus der europaischen
Patentanmeldung nicht ausgesprochen worden sei, wirde die
Beschwerdefithrerin durch Einsicht in deren Akten einen
unzulassigen Wettbewerbsvorsprung erhalten.

Die Juristische Beschwerdekammer hat eine mindliche
Verhandlung fir sachdienlich gehalten und fir den

6. November 1991 geladen. Die Beteiligten wurden uber

diesen Termin vom Vorsitzenden der Beschwerdekammer am

16. Oktober 1991 telefonisch vorab informiert. Die Ladung
ging ihnen am 22. Oktober 1991 zu. In einer der Ladung
beigefigten Mitteilung nach Artikel 11 (2) VerfOBK wurden
die Beteiligten dariber informiert, daB die Kammer in der
mindlichen Verhandlung unter anderem den Charakter einer
Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPU, die RechtmaBigkeit
der abgekurzten Ladungsfrist und die Frage, ob die
Akteneinsicht nach 128 (2) EPU auch bei Berufung lediglich
auf die Prioritatsanmeldung erdéffnet wird, zu erértern

beabsichtige.

Ferner hat die Kammer beschlossen, gemaB Artikel 12 a
VerfOBK den Prasidenten des Europaischen Patentamts zu den
sich im Rahmen dieses Verfahrens stellenden Fragen von
allgemeinem Interesse zu hoéren und ihm insbesondere
Gelegenheit zur Teilnahme an der mindlichen Verhandlung zu

geben.
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Auf die entsprechende Einladung erwiderte der Prasident,
daB ihm in diesem Zusammenhang insbesondere die Frage,
inwieweit in einem Verfahren uber Akteneinsicht vor
Veréffentlichung der Anmeldung von der in Regel 71 (1) EPU
vorgesehenen Ladungsfrist abgewichen werden koénne, von
allgemeinem Interesse schien. Er kundigte an, an der in
mindlichen Verhandlung durch einen Vertreter der Direktion
Patentrecht teilzunehmen und sich dort mundlich zu

augern.

In der mindlichen Verhandlung, zu der die Beteiligten
sowie eine Vertreterin des Prasidenten des Europaischen
Patentamts erschienen waren, wurde zunachst die Verkiirzung
der in Regel 71 (1) EPU festgelegten Ladungsfrist
erortert.

Der Vertreter des Beschwerdegegners widersprach der
Festsetzung des mindlichen Verhandlungstermins auf den
6. November 1991 im wesentlichen mit folgenden
Argumenten:

- Regel 71 (1) lege die Ladungsfrist einschrankungslos
auf mindestens zwei Monate fest. Diese Frist sei hier
weit unterschritten. Fir eine Verkurzung der Frist
fehle die Rechtsgrundlage;

- ebensowenig sei die Frist gemdB Artikel 11 (2)
VerfOBK gewahrt worden, die vorsehe, daB die Kammer
mit der Ladung eine Mitteilung uber ihr wichtig
erscheinende Punkte zur Vorbereitung der mindlichen
Verhandlung ubersenden koénne;

- das eklatante Abweichen von den in Gesetz und

Ausfihrungsbestimmungen vorgesehenen Fristen bedeute
eine Verletzung des rechtlichen Gehors;
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der Umstand, daB bei Gewahrung des rechtlichen Gehdrs
im schriftlichen Verfahren und einer Ausschopfung des
Rechtsweges die fur eine vorzeitige Akteneinsicht
verbleibende Zeitspanne relativ gering oder uberhaupt
nicht mehr vorhanden sei, kénne nicht zu Lasten des

Anmelders gehen;

eine als unbefriedigend empfundene Regelung sollte
nicht im Wege der Rechtsprechung korrigiert werden;
dies misse dem Gesetzgeber lberlassen bleiben;

auch bedeute die Ausnutzung der Fristen keine
Rechtsverweigerung; wdare an dem Verfahren ein Japaner
beteiligt, miBte auch eine langere Frist gewahrt
werden; hier zeichneten sich Nachteile fur einen
deutschen Beteiligten ab, nur weil dieser schneller
reagieren kénne; dies fuhre zu einer unausgewogenen
und widersprichlichen Rechtsprechung;

schlieBlich liege auch kein Mifbrauch vor und
Uberragende Interessen des Anmelders stunden nicht

auf dem Spiel.

Die Beschwerdefihrerin legte Folgendes dar:

Das Akteneinsichtsverfahren sei mit den normalen
Fristen nicht durchzufihren. Tate man dies dennoch,
so wirde das Verfahren eine Rechtsverweigerung
bedeuten. Die Zwei-Monats-Frist nach Regel 71 (1) EPU
sei eine ZweckmdBigkeitsregelung, um die logistische
Vorbereitung der mindlichen Verhandlung zu gewdhr-
leisten. Ein technisch schwieriger Sachverhalt, der
zur Klarung eine gewisse Zeit erfordere, liege nicht
vor. Ebensowenig gdbe es rechtlich schwierige Fragen.
Auch sei die Sprache der Beteiligten gleich und diese
leicht erreichbar.
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Eine mindliche Verhandlung sei eine Hilfe fiur beide
Beteiligte, bei der die Argumente unmittelbar und
umfassend ausgetauscht werden kénnten, wie das bei
einem schriftlichen Verfahren nicht méglich sei. Die
mundliche Verhandlung sei das geeignete Mittel, um
rechtliches Gehér schnell und umfassend zu gewdhren.

Das Akteneinsichtsrecht nach Artikel 128 (2) EPU
musse durchsetzbar sein. Stinden sich zwei
gesetzliche Vorschriften gegeniber, die nicht
miteinander vereinbar seien, so misse in diesem Fall
das materielle Recht Vorrang vor dem Verfahrensrecht
haben. Dies gebiete auch eine Abwdgung der Interessen
der Beteiligten.

Die Vertreterin des Prasidenten des Europaischen
Patentamts hat insbesondere folgendes geltend gemacht:

Zweck der Ladungsfrist sei die Vorbereitung auf die
mandliche Verhandlung. Hierzu misse den Beteiligten
ausreichend Zeit zur Verfiigung stehen. In diesem
Zusammenhang sei auch an Auslander zu denken, die die
Abstimmung mit ihren Vertretern nicht so kurzfristig
vornehmen koénnten, wie dies hier der Fall sei. Daher
misse die Ladungsfrist allgemein fir jeden gleich
gelten.

Die Rechtsprechung solle nicht ohne Not von
bestehenden Regelungen abweichen, sondern etwaige
erforderliche Anderungen dem Gesetzgeber iuberlassen.
Es werde zwar nicht verkannt, daB die Vorschrift im
Einzelfall unbillig sein und zu MiBbrauch fiithren
konne. Deshalb dirfe eine Verkirzung der Ladungsfrist
héchstens bei offensichtlichem MiBbrauch oder
uberragenden Interessen des Antragstellers in
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Erwadgung gezogen werden. Beides sei hier jedoch nicht

gegeben.

Die Kammer zog sich daraufhin zu einer Zwischenberatung
uber die Verkiirzung der Ladungsfrist im vorliegenden Fall
zurick und teilte anschlieBend als Ergebnis ihrer Beratung
mit, daB sie sich in einer verfahrensrechtlichen Situation
sehe, in der ihr eine Entscheidung am Ende der mindlichen

Verhandlung méglich sei.

Zur Sache lUberreichte die Beschwerdefihrerin zunachst
Kopie eines Schreibens des Beschwerdegegners vom

27. Dezember 1990, mit dem die Einreichung der deutschen
Patentanmeldung mitgeteilt und in diesem Zusammenhang auf
die neugefaBte Strafvorschrift des § 142 deutsches
Patentgesetz (PatG) verwiesen wird. Am Ende des Schreibens
heiBt es: "Da unser Mandant inzwischen unter Beanspruchung
der deutschen Prioritat bereits eine europaische
Patentanmeldung vorgenommenen hat ....... , ist dieser
nicht unbedingt bezliglich einer Zusammenarbeit an einen
deutschen Hersteller gebunden."

Die Beschwerdefiihrerin blieb bei ihrer Ansicht, der
Beschwerdegegner habe sich mit dem Schreiben vom

22. April 1991 ihr gegenuber auf die europaische
Patentanmeldung berufen. Der Ausdruck "sich berufen auf"
bedeute in diesem Zusammenhang das Aufmerksammachen auf
Rechte, die man gewillt sei auszulben. Das Schreiben
richte sich an einem patentfechtlichvgeschulten Empfanger,
der wisse, daB in Deutschland das Verbot des Doppel-
schutzes gelte (s. deutsches Recht: Artikel II § 8 des
Gesetzes lber internationale Patentibereinkommen,
abgekirzt IntPatUG). Dies bedeute, daB das deutsche Patent
nur fir die Zeitspanne wirksam geltend gemacht werden
konne, in der das europaische noch nicht bestehe. Es gehe
also nur um die zeitliche Reihenfolge. Das europaische
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Patent trete zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch an
die Stelle des deutschen. Der Beschwerdegegner habe in
drei kurz aufeinanderfolgenden Schreiben systematisch die
europaische Anmeldung im Zusammenhang mit der deutschen
erwahnt. Daher bedeute die Verwarnung aus der deutschen
Anmeldung auch die Berufung auf die europdische Anmeldung,
selbst wenn diese nur erwahnt werde, aber ausdricklich
keine Rechte daraus geltend gemacht wurden.

Der Beschwerdegegner widersprach diesen Ausfihrungen und
meinte, ein "Berufen" auf die europaische Patentanmeldung
i.S. von Artikel 128 (2) EPU habe nicht vorgelegen. Die
Beschwerdefihrerin habe auch gewuBt, daB sich die
europaische Patentanmeldung erst in einem frihen
Verfahrensstadium befunden habe. Ihre Erwahnung sei nur
beildufig erfolgt. Diese sei vom Empfanger anders als

vom Anmelder gemeint interpretiert worden. Alle drei
Schreiben hatten sich eindeutig auf das deutsche Verfahren
bezogen. Auch werde in keinem der Schreiben eine Benennung
Deutschlands erwahnt; dies werde hineininterpretiert. Auch
sei die Vorschrift uber das Verbot des Doppelschutzes,
Artikel II § 8 IntPatlG, hier nicht relevant.

Die Vertreterin des Prasidenten vertrat die Ansicht, man
misse bei der Auslegung der Bestimmung lUber die Akten-
einsicht die Interessen beider Parteien bericksichtigen.
Vor der Offenbarung sei die europaische Anmeldung
grundsatzlich vertraulich zu behandeln. Etwas anderes
komme nur in Betracht, wenn der Anmelder selbst die
Geheimhaltungssphidre verlasse. Eine bloBe Information
kénne aber den Grundsatz der Vertraulichkeit noch nicht
durchbrechen. Hierzu bedirfe es vielmehr einer gewissen

. Bedrohung, die aber hier nicht vorliege. Das Schreiben vom

22. April 1991 enthalte zwar eine Berufung, aber nur auf
die deutsche Anmeldung. Dagegen enthalte das Schreiben vom
26. April 1991 iberhaupt keine Berufung, sondern nur einen
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Hinweis. Bevor das Verbot des Doppelschutzes greife, lagen
zwel eigenstadndige Anmeldungen, bei denen der Anmelder
wahlen kénne, auf welche er sich berufen wolle. Auch durfe
die Moéglichkeit der Rucknahme der Anmeldung im Interesse
ihrer Geheimhaltung nicht unbericksichtigt bleiben.

Den Ausfiihrungen des Beschwerdegegners und der Vertreterin
des Prasidenten hielt die Beschwerdefihrerin entgegen, es
sei bei der Interpretation der in Rede stehenden Schreiben
nicht auf den_subjektiven Willen des Schreibers
abzustellen, sondern darauf wie der Adressat die Schreiben
unter verstandiger Wirdigung aufzufassen habe. DaB
Deutschland in der europdischen Patentanmeldung benannt
worden sei, habe die Beschwerdefiihrerin vermutet, da dies

allgemeiner Ubung entspreche.

Eine Interessenabwagung habe ihrer Ansicht nach bei der
Auslequng der Vorschrift uber die Akteneinsicht nicht
stattzufinden. Vielmehr sei zunachst ihr Wortlaut
heranzuziehen und des weiteren Sinn und Zweck der
Vorschrift zu ergrinden. Auch halte sie, die Beschwerde-
fihrerin, es fur unzutreffend, wenn der Ausdruck "sich
berufen auf" mit "bedrohen" gleichgesetzt werde.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und Gewahrung der Einsicht in
die europaische Anmeldungsakte.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde, hilfsweise der GroBen Beschwerdekammer nach
Artikel 112'(1) EPU folgende Rechtsfragen zur Entscheidung

vorzulegen:

"]1. Prifung der Zuldssigkeit der Verkiurzung der Ladungs-
frist gemdaB® Regel 71 (2 Monate) im Verfahren nach

Art. 128 (2) EPU; hier auf weniger als 1 Woche unter
Bericksichtigung der "10-Tage-Regel".
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2. Wird die Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPU auch
bei Berufung lediglich auf die Prioritatsanmeldung

eroffnet?

3. Stellt die Berufung auf eine Prioritatsanmeldung mit
lediglich Hinweis auf eine europdische Patentanmeldung
auch eine Berufung auf die europdische Patentanmeldung

dar?"

Entscheidungsgrinde

1.

01116

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EPU und ist auch im lGbrigen zulassig.

Nach Regel 71 (1) Satz 2 EPU betragt die Ladungsfrist zur
mindlichen Verhandlung mindestens zwei Monate, sofern die
Beteiligten nicht mit einer kiirzeren Frist einverstanden
sind. Im vorliegenden Fall war der Beschwerdegegner nicht
mit einer Fristverkirzung einverstanden.

Eine andere Moglichkeit als die einverstandliche
Fristverkirzung sieht die Ausfihrungsordnung an keiner
Stelle vor. Vielmehr bestimmt Regel 84 Satz 1 EPU ganz
allgemein, daB eine vom Europaischen Patentamt zu
bestimmende Frist auf nicht weniger als zwei Monate und
nicht mehr als vier Monate sowie, wenn besondere Umstande
vorliegen, auf nicht mehr als sechs Monate festgesetzt
werden darf. In besonders gelagerten Fallen kann die Frist
vor Ablauf auf Antrag verlangert werden (Regel 84 Satz 2
EPU). An besonders gelagerte Falle, die eine Verkiirzung
der Zweimonatsfrist erfordern, ist dagegen nicht gedacht
worden.
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Es ist daher zu prufen, ob sich bei einem Streit um die
Anwendung von Artikel 128 (2) EPU eine Verkirzung der
Ladungsfrist aus dem Ubereinkommen rechtfertigen last.
Hierzu bieten sich drei Bestimmungen an.

Die im vorliegenden Fall einschlagige materiellrechtliche
Vorschrift des Artikels 128 EPU Uber die Akteneinsicht
bestimmt in Absatz 1, daB Einsicht in die Akten
europdischer Patentanmeldungen, die noch nicht
verdffentlicht worden sind, nur mit Zustimmung des
Anmelders gewahrt wird. Nach Absatz 2 kann vor der
Verdoffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des
Anmelders Akteneinsicht verlangen, wer nachweist, daB der
Anmelder sich ihm gegeniber auf seine europdische
Patentanmeldung berufen hat. Es versteht sich von selbst,
daB Sinn und Zweck dieser Vorschrift nur erfillt werden
kann, wenn verfahrensregelnde Vorschriften dies nicht
verhindern. MuBte man die Zweimonatsfrist als eine
unumstéBlich fur alle Falle geltende starre Regelung
ansehen, wurde dies bei voller Fristausnutzung auf der
Anmelderseite dazu fuihren, daB das Beschwerdeverfahren fur
Akteneinsichtsbegehren in den seltendsten Fallen vor
Offenlegung der Anmeldung beendet ware. Dadurch konnte die
Vorschrift unterlaufen und ad absurdum gefuhrt werden. Das
kann nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen sein.

Fir diese Konfliktsituation verspricht die zweite in

Betracht kommende Bestimmung Abhilfe.

Artikel 164 (2) EPU schreibt vor, daB8 im Falle mangelnder
Ubereinstimmung zwischen Vorschriften des Ubereinkommens
und Vorschriften der Ausfihrungsordnung die Vorschriften
des Ubereinkommens vorgehen. In der englischen Fassung
wird "mangelnde Ubereinstimmung"” mit "conflict" und in der
franzésischen Fassung mit "divergence" wiedergegeben. Die

englische Fassung gibt den hier zu beurteilenden Sach-
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verhalt wohl am besten wieder: es besteht ein Konflikt
zwischen einer Vorschrift des Ubereinkommens, Artikel 128
(2), und Vorschriften der Ausfithrungsordnung, namlich den
Regeln 71 (1) Satz 2 und 84.

Die Vorschrift des Artikels 164 (2) EPU erlaubt im
vorliegenden Fall eine Verkirzung der Frist nach Regel 71
und 84, um dem Anspruch nach Artikel 128 (2) EPU zur
Durchsetzung zu verhelfen.

SchlieBlich kann hier noch eine dritte Vorschrift des
Ubereinkommens herangezogen werden.

Artikel 125 EPU besagt, daB das Europaische Patentamt die
in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten
Grundsdtze des Verfahrensrechts bericksichtigt, soweit
dieses Ubereinkommen Vorschriften iber das Verfahren nicht
enthdalt. Dies ist hier der Fall. Fir eilige Falle
enthalten weder das Ubereinkommen selbst noch die
Ausfihrungsordnung entsprechende Vorschriften. Dagegen
gehdrt es in den Mitgliedsstaaten des Ubereinkommens zu
den allgemeinen anerkannten Grundsatzen des Verfahrens-
rechts, daB in dringlichen Fallen Fristen verkirzt werden
konnen.

Als Beispiel sei verwiesen auf § 226 Absatz 1 der
deutschen ZivilprozeBordnung, der allgemein bestimmt, dasB
Fristen, unter anderem die Ladungsfrist, auf Antrag
abgekurzt werden kénnen. Auch nach § 89 Absatz 1 des
deutschen Patentgesetzes kann der Vorsitzende die
Ladungsfrist, die mindestens zwei Wochen betragt, in
dringenden Fallen abkirzen.

Nach englischem Recht ist das Gericht gemaB "Halsbury’s

Laws of England, Band 37, Paragraph 30", berechtigt, durch
Verfigung die Frist, innerhalb der eine Person eine
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Handlung vornehmen soll oder darf, in einer ihm gerecht
erscheinenden Weise zu verlangern oder abzukirzen. Der
dem Gericht hier zugestandene weite Ermessensspielraum
soll der Vermeidung von Ungerechtigkeiten dienen.

2.3.3 Ebenso sieht das franzésische Recht in dringlichen Fallen
die Verkurzung von Fristen vor. In Artikel 484 des Code de
procedure civile ist beispielsweise im Rahmen des "référé"
- einstweilige Verfigung - die sofortige Anordnung der
notwendigen MaBnahmen vorgesehen. |

Die Aufzdhlung der nationalen Vorschriften fur Frist-

verkurzungen in dringlichen Fallen lieBe sich beliebig
fortsetzen. Die Kammer halt die hier aufgezeigten drei
Beispiele aber fur ausreichend, um auf Artikel 125 EPU

zuruckzugreifen.

2.4 Die Kammer war somit im Rahmen des Ubereinkommens
berechtigt, im vorliegenden Fall die Ladungsfrist fur die
mindliche Verhandlung gegeniber der ganz offensichtlich in
erster Linie auf die Uberprufung technischer Zusammenhange
im Erteilungs- und Einspruchsverfahren zugeschnittenen

Zweimonatsfrist zu verkurzen.

2.5 Das MaB der Verkurzung hat sich am Einzelfall zu
orientieren und den jeweiligen Umstanden in angemessener.

Weise Rechnung zu tragen.

Hier war zum einen der Sachverhalt einfach. Streitig war
nur seine Bewertung. AuBerdem hatten die Beteiligten keine
weite Anreise, und sie sprechen die gleiche Sprache. Unter
diesen Umstdnden erschien es der Kammer ausreichend, wenn
die Beteiligten von der mindlichen Verhandlung 20 Tage

vorher Kenntnis hatten.
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Allgemein kann gesagt werden, daB eine Frist genigt, die
den Beteiligten nach den Umstanden des Falles eine
ausreichende Vorbereitung erlaubt. Zu diesen Umstanden
zadhlen insbesondere die Vorgeschichte, Sitz oder Wohnsitz
der Beteiligten und eine etwaige telefonische oder
fernschriftliche Vorabunterrichtung.

Obwohl der Sachverhalt klar und einfach war, hat die
Kammer eine mindliche Verhandlung fir sachdienlich
gehalten, weil sie das geeignetste Mittel ist, um den
Beteiligten umfassend rechtliches Gehér zu gewahren,
gleichzeitig aber auch der Beschleunigung des Verfahrens
dient. Gerade wenn es darum geht, ob eine AuBerung des
Anmelders gegenuber dem Antragsteller als "Berufen auf" zu
werten ist, koénnen erganzende Erlauterungen beider Seiten
notwendig werden, die am schnellsten und umfassendsten in
mundlicher Verhandlung gegeben werden. SchlieBlich kénnte
ein Beteiligter bei Gewdahrung des rechtlichen Gehérs im
schriftlichen Verfahren in seiner AuBerung dann
letztendlich doch noch eine mindliche Verhandlung
beantragen und damit das Verfahren in die Lange ziehen.

Als weitere Frage ist zu prifen, ob der Beschwerdegegner
sich im Sinne von Artikel 128 (2) EPU gegeniber der
Beschwerdefihrerin auf seine europaische Patentanmeldung
berufen hat.

Wahrend die deutsche Fassung und die franzésische - "s est
prévalu de sa demande" - etwas vage und unverbindlich
erscheinen, so daB sie zur Ermittlung ihres Sinngehalts
der Auslegung bedurfen, ist die englische Fassung - "has
invoked the rights under the application" - durch die

. Bezugnahme auf die Rechte aus der Anmeldung wesentlich

klarer und praziser. Sie schrankt dadurch die allgemeinere
Formulierung der anderen beiden Fassungen ein und gibt
gleichzeitig an, in welche Richtung die einschréankende
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Auslegung vorzunehmen ist. Nach dem Wortlaut der deutschen
und franzésischen Fassung kénnte schon ein bloBer Hinweis
auf die Anmeldung oder eine Mitteilung dariber zur
Akteneinsicht berechtigen. Die englische Fassung wirkt
hier klarend, in dem sie die Akteneinsicht, auf die Falle
begrenzt, in denen der Anmelder gegenuber einem Dritten
auf seine Rechte aus der Anmeldung hingewiesen hat,

m. a. W. auf die Folgen die fir den Dritten nach Erteilung
des Patents und ihrer Veréffentlichung im Patentblatt
entstehen kénnen, wenn dieser nicht von seiner
Benutzungshandlung Abstand nimmt (vgl. auch Singer Anm. 2
zu Artikel 128 EPU).

Die Richtigkeit dieser Interpretation bestdtigen auch die -

das Ubereinkommen vorbereitenden Arbeiten, in denen
ausgefuhrt wird: "der Konkurrent, der mit der Benutzung
begonnen hat, sollte die Akten auch ohne Zustimmung des
Anmelders einsehen dirfen, wenn dieser sich ihm gegeniber
auf seine Anmeldung berufen hat. In diesem Fall muB
namlich der Konkurrent in voller Kenntnis der Sachlage
unterscheiden koénnen, ob er mit der Benutzung und mit den
entsprechenden Investitionen fortfahren soll" (vgl. |
Bericht uber die 4. Sitzung der Untergruppe "Ausfihrungs-
ordnung" der Arbeitsgruppe I vom 23. bis 27. November 1970
in Luxemburg - BR/68/70).

Es bleibt nun zu untersuchen, ob die von der Beschwerde-
fihrerin vorgelegte Korrespondenz eine Berufung auf die
europaische Patentanmeldung in dem dargelegten Sinn
beinhaltet.

In dem erst in der mundlichen Verhandlung uUberreichten,

.zeitlich frihesten Schreiben vom 27. Dezember 1990 wirft

der Beschwerdegegner der Beschwerdefiithrerin vor, eine
mittelbare Patentverletzung zu beabsichtigen und verweist
hierzu vorsorglich auf die fir Patentverletzungen im

ceiS s



01116

17 J 14/91

deutschen Patentgesetz vorgesehene einschlagige Straf-
bestimmung. Diese Ausfuhrungen - Vorwurf und Warnung -
erfolgen eindeutig nur in bezug auf die deutsche
Patentanmeldung. 2Zu der europaischen Patentanmeldung
erfolgt nur die Information ilber die Tatsache der
getatigten Anmeldung in Verbindung mit sich daraus
ergebenden Folgen fiir die Zusammenarbeit mit einem
deutschen Hersteller.

Aus dem zweiten, auch der Eingangsstelle vorgelegenen
Schreiben vom 22. April 1991 ergibt sich dieselbe
Vorgehensweise, Vorwurf und Warnung in bezug auf die
deutsche Anmeldung und (nochmalige) bloBe Information uber
die Einreichung einer europaischen Anmeldung.

Das dritte mit der Beschwerdebegriindung eingereichte
Schreiben vom 26. April 1991 unterscheidet sich von den
beiden anderen Schreiben insofern, als es in bezug auf die
deutsche Anmeldung weder Vorwirfe noch Warnungen enthalt,
sondern fur eine Zusammenarbeit auf der Basis eines wie
auch immer zu gestaltenden Lizenzvertrages wirbt. 2ur
europaischen Anmeldung wird weitere Information dahin-
gehend geliefert, daB diese umfassender ist als die
deutsche.

Es ist somit zundchst festzustellen, daB die beiden
erstgenannten Schreiben eindeutig eine Berufung auf die
deutsche Patentanmeldung enthalten. Dies hat auch der
Beschwerdegegner nicht ernsthaft bestritten.

Es stellt sich folglich die Frage, ob in der Information
uber die Einreichung einer europaischen Nachanmeldung in
Verbindung mit der Berufung auf die deutsche Prioritats-
anmeldung gleichzeitig eine Berufung auf die europaische
Anmeldung zu sehen ist.
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Wie die Beschwerdefihrerin zutreffend hervorgehoben hat,
richten sich die Schreiben an einen patentrechtlich
geschulten Empfanger. Anders ausgedruckt, die Schreiben
sind nach ihrem objektiven Erklarungsinhalt unter
Bericksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen,
deren Kenntnis bei beiden Kontrahenten vorauszusetzen ist,

zu interpretieren.

Die entscheidende gesetzliche Bestimmung auf die es hier
ankommt, ist Artikel II, § 8 IntPatiic, der Doppelschutz
verbietet und insoweit Artikel 75 (1) des Gemeinschafts-
patentubereinkommens entspricht und in die Gesetze
mehrerer Vertragsstaaten Ubernommen worden ist (vgl. die
Broschure des Europaischen Patentamts "Nationales Recht
zum EPU", Tabelle IX Spalte 2). Danach hat das deutsche
Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das
europaische schutzt, keine Wirkung. Dies bedeutet, daB es
nur eine Frage der Zeit ist, wann das europaische Patent
das deutsche verdrangt, mit der Folge, daB der Beschwerde-
gegner - unabhangig von seiner ursprunglichen Absicht -
nur noch aus dem europaischen Patent gegen mégliche
Verletzer vorgehen kann. (Dahingestellt bleibt, wie in
Fallen ohne Doppelschutzverbot zu entscheiden ware,
insbesondere bei Inanspruchnahme der Prioritat aus einem
Gebrauchsmuster oder der Nichtbenennung des Vertragsstaats
der Prioritatsanmeldung.)

Der Hinweis auf das Vorhandensein einer europaischen
Anmeldung in Verbindung mit der Verwarnung aus der
deutschen Anmeldung stellt daher ein sich Berufen auf die
europaische Patentanmeldung dar. Diesen Umstand kann auch
der Einwand des Beschwerdegegners, die europaische
Anmeldung habe sich erst im Anfangsstadium befunden, nicht
beseitigen. Denn Artikel 128 (2) EPU setzt eine solche
Situation voraus; eine nicht offengelegte Anmeldung
befindet sich in der Regel erst im Anfangsstadium. Fur die
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Berufung ist aber, wie oben dargelegt nur maBgebend, daB
der Anmelder dem Dritten zu verstehen gibt, daB er
beabsichtigt seine Rechte aus dieser Anmeldung gegen ihn
geltend zu machen. Dies ist hier geschehen.

Der Umstand, daB in keinem der Schreiben die Benennung
Deutschlands erwahnt wird, ist hier unbeachtlich. Denn
einmal spricht aufgrund der allgemeinen iblichen Praxis
eine Vermutung dafir. Zum anderen hatte der Beschwerde-
gegner diese Vermutung, ware sie falsch gewesen, leicht
widerlegen kénnen.

Auch die Argumente der Vertreterin des Prasidenten konnten
die Kammer nicht uberzeugen.

Zwar trifft es zu, daB vor dem Einsetzen des Verbots des
Doppelschutzes zwei eigenstdndige Anmeldungen vorliegen,
bei denen der Anmelder wahlen kann, auf welche er sich
beruft. Dies hat aber der Anmelder hier gerade nicht
getan. Er hat nicht zwischen zwei Méglichkeiten gewahlt,
sondern von beiden Méglichkeiten Gebrauch gemacht.

Auch kann der Beschwerdegegner nicht mehr das Prinzip der
Vertraulichkeit nicht offen gelegter Anmeldungen fir sich
beanspruchen. Dadurch, daB er selbst die Sphare der
Geheimhaltung verlassen hat, hat er sich dem Beschwerde-
fihrer gegeniber des Rechts auf Geheimhaltung begeben.
Wenn der Anmelder Dritte auf seine Rechte hinweist, muB er
auch seinerseits in Kauf nehmen, daB8 diese die Rechte
genau kennenlernen mochten. Denn nur nach Prifung der
Anmeldung in ihrem vollen Umfang kann der Dritte
beurteilen, ob er méglicherweise von ihren Anspruchen
betroffen ist. In diesem Zusammenhang ist das dritte
Schreiben des Beschwerdegegners vom 26. April 1991 von
besonderer Bedeutung, da es den ausdricklichen Hinweis
enthdlt, daB die europaische Anmeldung uber die deutsche
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hinausgeht. Selbst wenn man in den ersten beiden Schreiben
nur eine Berufung auf die deutsche Anmeldung sehen wollte,
so ergibt sich jedenfalls aus dieser zusatzlichen
Information in Verbindung mit einem der vorhergehenden
Schreiben eine Berufung auf die europaische Anmeldung.

Entgegen der Ansicht der Vertreterin des Prasidenten kann
man den Hinweis in allen drei Schreiben auf die
europaische Patentanmeldung nicht als bloBe Information
einstufen. Der Beschwerdegegner hat diese Information

" nicht einer beliebigen Person gegeben, sondern einem

Wettbewerber. Hatte er damit nicht die Absicht verbunden,
das Verhalten des Beschwerdefihrers zu beeinfluBen, hatte
er die europaische Patentanmeldung nicht erwdhnen missen.
Denn es war fﬁr ihn vorhersehbar, daB ein Wettbewerber auf
eine solche Information reagieren und sie in einer
bestimmten Weise in seine wirtschaftlichen Uberlegungen

einbeziehen wirde.

Da somit zweifelsfrei eine Berufung auf die europaische
Anmeldung gegeben ist, ist dem Antrag auf Akteneinsicht
stattzugeben.

Nach Artikel 112 (1) a) EPU befaBt die Beschwerdekammer,
bei der ein Verfahren anhangig ist, zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt, von Amts
wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die GroBe
Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung fur
erforderlich halt.

In Betracht kadme hier die Befassung der GroBen Beschwerde-

kammer auf Antrag wegen einer Rechtsfrage von grund-
satzlicher Bedeutung.
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5.1 Um eine solche handelt es sich bei dem ersten Hilfsantrag
des Beschwerdegegners ohne Zweifel. Nach der oben
zitierten Vorschrift hat aber eine Befassung der GroBen
Beschwerdekammer nur dann zu erfolgen, wenn die
Beschwerdekammer dies fur erforderlich hdlt. Das ist hier
nicht der Fall, da die Beschwerdekammer sich in der Lage
sah, die Frage selbst zweifelsfrei, aus dem Ubereinkommen
zu beantworten (vgl. Entscheidung J 05/81, ABl. EPA 1982,
155; T 603/89, ABl. EPA 1991, 3).

6.2 Der zweite Hilfsantrag befaBt sich mit einem Fall, der
hier nicht vorliegt. Seine Weiterleitung an die GroBe
Beschwerdekammer scheidet daher schon aus diesem Grunde

aus.
6.3 Fir den dritten Hilfsantrag gilt das zum ersten Gesagte.
6.4 Der Antrag auf Befassung der GroBen Beschwerdekammer war

daher zurickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Einsicht in die Akten der europaischen Patentanmeldung
Nr. 90 124 892.2 wird gewahrt.
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3. Die Hilfsantrage auf Befassung der GroBen Beschwerdekammer
werden abgelehnt.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer O. Bossung
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