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Sachverhalt und Antrãge 

Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung 

des europäischen Patents Nr. 0 106 907 erfolgte am 

7. Januar 1988. 

Auf die EinsprUche der Beschwerdegegner (Einsprechenden 1 

und 2) hin, widerrief die Einspruchsabteilung das Patent 

am 23. April 1991 im Ansch1uI, an eine mUndliche 

Verhandlung (zur Post gegeben am 25. Juni 1991) wegen 

mangeinder erfinderischer Tâtigkeit des Gegenstands des 

Anspruchs 1 des erteilten Patents gegenuber einem Stand 

der Technik, der im wesentlichen aus einer behaupteten 

of fenkundigen Vorbenutzung in Form der Kreissäge-

maschine FAN bestand. 

Der Beschwerdefuhrer (Patentinhaber) hat am 

23. August 1991 gegn diese Entscheidung unter 

Entrichtung der GebUhr Beschwerde eingelegt und die 

BeschwerdebegrUndung fristgerecht eingereicht. 

Am 31. Mai 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt, zu 

deren Beginn beide Beschwerdegegner ihre Einspruche 

zurUcknabmen. 

Der BeschwerdefQhrer beantragte die Aufhebung der 

Entscheidung der Einspruchsabteilung und die 

Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. 

Ent gcheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulãssig. 

U 
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2. 	Folgen der ZurQcknahme eines Einspruchs 

	

2.1 	Grundsa.tzlich fQhrt die Zurücknahme eines Einspruchs, 

wenn sie von der angerufenen Instanz für zulàssig 

erachtet wird, dazu, dag der Einspruch und damit auch 

eine dagegen eingelegte Beschwerde gegenstandsios 

werden. 

	

2.2 	Nach der im EPU und insbesondere in Artikel 114 (1) und 

Regel 60 (2) vorgesehenen Regelung kann jedoch die 

Beschwerdekammer das Verfahren von Amts wegen 

fortsetzen. In diesem Fall mug sie prüfen, ob aufgrund 

der Aktenlage zuxn Zeitpunkt der ZurUcknabme des 

Einspruchs ein volistandiger oder teilweiser Widerruf 

des Patents prima facie ernsthaft in Erwagung gezogen 

werden kann. 

Das Europische Patentamt 1st nmlich gegenQber der 

Offentlichkeit dazu .rerpflichtet, Patente, die rechtlich 

keinen Bestand haben, nicht bzw. nur mit den 

erforderlichen Beschrankungen aufrechtzuerhalten. 

AuIerdern ist die Fortsetzung des Verfahrens von Amts 

wegen nur dann gerechtfertigt und wUnschenswert, wenn 

dies ohne zusatzliche Hilfe des ausgeschiedenen 

Einsprechenden und ohne aufwendige Errnittlungen der 

Beschwerdekarnmer moglich ist (vgl. T 197/88, AB1. 

EPA 1989, 412, Nr. 3.2). 

Die Beschwerdekammer sieht jedoch keine rechtliche 

Grundlage dafQr, aus dem Ermessen zur Fortsetzung des 

Verfahrens eine Verpflichtung zu machen. So stelit der 

Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung in 

diesem Zusammenhang lediglich einen einfachen Tatbestand 

dar, der elne solche Anderung des Bedeutungsgehalts der 

einsch1gigen Ubereinkornmenstexte nicht rechtfertigt (in 

Abweichung von T 629/90, AB1. EPA 1992, 654, Nr. 2.2). 

2610.D 	 . . . 1... 
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1st das Patent - wie im vorliegenden Fall - aufgrund 

einer of fenkundigen Vorbenutzung widerruf en worden, so 

beschrnkt sich die in Artikel 114 (1) und Regel 60 (2) 

vorgesehene Ermittlung des Sachverhalts durch die 

Beschwerdekamrner auf den sich aus der Akte zweifelsfrei 

ergebenden Sachverhalt. Sie ist nicht verpflichtet zu 

pruf en, ob Sachverhalte, die ohne die Hilfe des 

inzwischen aus dem Verfahren ausgeschiedenen Beteiligten 

nur schwer ermittelt werden kOnnen, der Richtigkeit 

entsprechen (vgl. T 129/88, AEl. EPA 1993, 598, Nr. 3) 

2.3 	Im vorliegenden Fall ist daher folgendes festzuhalten: 

Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung auf der 

Grundlage einer behaupteten of fenkundigen Vorbenutzung 

widerruf en, nmlich der Vorbenutzung der Kreissäge-

maschine FAN, die im Herbst 1982 von dem Beschwerde-

gegner 2 für die Firma Sãgewerk Johann Wailner 

angefertigt worden war. Der Beschwerdegegner 2 legte 

folgende Beweismittel vor: 

- Erkiarungen Uber die tJrnstãnde der Vorbenutzung. 

Die Einsichtnahme in eine Konstruktionszeichnung 

(Anlage 9) bei dem Beschwerdegegner 2 und der Versand 

einer weiteren Konstruktionszeichnung (Anlage 8) an 

die Firma Sgewerk Johann Waliner (am 

15. Dezeinber 1981) vor dem Anmeldetag des 

vorliegenden Patents (22. Oktober 1982). 

- Die schriftliche Besttigung der Auftragsvergabe 

durch die Firma Sagewerke Johann Waliner (Anlage 7) 

seitens des Beschwerdegegners 2 (am 1. März 1982) 

- Eine Vorführung der Kreissägemaschine FAN var 

Vertretern der Firma Wailner (im August oder 

September 1982), also vor dern besagteri Anmeldetag. 
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Nach Prufung dieser Beweismittel steilt die 

Beschwerdekamrner folgendes fest: 

Die VorfQhrung der Kreissägemaschine FAN in den 

Geschftsrauxnen des Beschwerdegegners 2 f and im 

Rabmen von Gesprchen zwischen dern Verkaufer und dern 

potentiellen Kufer statt, d. h. irn Rahmen von 

Geschftsbeziehungen, die auch ohne ausdrUckliche 

Geheimhaltungsvereinbarung einer stillschweigenden 

Geheirnhaltungspflicht unterliegen (vgl. T 830/90 yam 

23. Juli 1993, Nr. 3.2, wird verOffentlicht) 

Die durch die obengenannten Konstruktionszeichnungen 

und Unterlagen vermittelten Informationen reichen zur 

Of fenbarung der beanspruchten Merkmale eindeutig 

nicht aus. 

- Die Kreissägemaschjne FAN wurde am 4. November 1982, 

also nach dem besagten Amneldetag, an die 

Firma Sägewerk Johann Wailner geliefert. 

Unter diesen Urnstanden sind sowohl die vor dem besagten 

Anrneldetag erfolgte Offentliche Zuganglichkeit der 

Kreissgemaschine FAN als auch der Of fenbarungsgehalt 

zweifelhaft oder wurden zuinindest so unzureichend 

glaubhaft gemacht, dag die behauptete Vorbenutzung nicht 

zweifelsfrei als Stand der Technik im Sinne des 

Artikels 54 (2) EPU gelten kann. 

Im Einspruchsverfahren hat der BeschwerdefQhrer zwar die 

Vorbenutzung der Kreissãgemaschine FAN und damit deren 

Existenz anerkannt. Dies heigt aber noch nicht, daZ ihre 

Merkmale mit denjenigen des Gegenstands des Anspruchs 1 

des erteilten Patents identisch sind. 

2iO D 
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2.4 	Angesichts der Unzulanglichkeit der vorgelegten 

Beweismittel hat die Einspruchsabteilung die zur 

Zwischenhiteratur zählende Druckschrift DE-A-3 120 961 

(1) (die nach dent besagten Anmeldetag verOffentlicht 

wurde und eine dem Beschwerdegegner 2 gehOrende 

Patentanmeldung betrifft) zur Veranschaulichung und 

Auslegung der technischen Merkmale der 

Kreissãgemaschine FAN als weiteres Beweismittel 

zugelassen. Auch wenn ein zusammenhang zwischen dem 

Gegenstand der Druckschrift (1) und der Kreissge-

maschine FAN prima facie von der Einspruchsabteilung 

eingerumt worden ist, so ist er doch zu keinem 

Zeitpunkt von dem Beschwerdegegner 2 nachgewiesen oder 

von dem Beschwerdefuhrer anerkannt worden. Letzterer hat 

sich im Gegenteil in seiner BeschwerdebegrUndung dagegen 

ausgesprochen, dag der Inhalt der Druckschrift (1) zur 

Auslegung der behaupteten Vorbenutzung herangezogen 

werde; auierdem hat er sich darüber beklagt, dag er sich 

in der rrtUndlichen Verhandlung vor der Einspruchs-

abteilung nicht zu der behaupteten Vorbenutzung habe 

àu1ern kOnnen, und hat die technischen Unterschiede 

zwischen der Kreissägernaschine FAN und der in der 

Druckschrift (1) beschriebenen hervorgehoben. 

Es zeigt sich also, daS es eingehenderer Untersuchungen 

und zusätzlicher Beweismittel sowie der Hilfe des 

Beschwerdegegners 2 bedürfte, urn einen genauen Vergleich 

zwischen den Merkmalen der Kreissagemaschine FAN und 

denjenigen des Gegenstands der Druckschrift (1) bzw. des 

Gegenstands des Anspruchs 1 des erteilten Patents 

anzustellen. Nach der derzeitigen Aktenlage kann die 

behauptete of fenkundige Vorbenutzung der Kreissage-

rnaschine FAN nicht zur Anfechtung der Gultigkeit des 

erteilten Patents vorgebracht werden, da sie die 

Voraussetzungen nicht erfUilt, urn als Stand der Technik 

un Sinne des Artikel 54 (2) EPU zu gelten. 

251) .D 
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2.5 	Nach Zurücknahrne der Einspruche sieht die 

Beschwerdekarnxner weder eine Notwendigkeit noch einen 

Grund dafUr, in Abwesenheit des Einsprechenden 2 em 

Verfahren von Amts wegen fortzufQhren, das sich als 

schwierig und aufwendig erweisen dQrfte, da die U.brigen 

irn vorhergehenden Verfahren angefuhrten Dokumente allein 

nicht ausreichen, urn die GQltigkeit des erteilten 

Patents in Frage zu stellen. 

Da also weder die Einsprechenden noch das Europäische 

Patentamt, vertreten durch die Beschwerdekamrner, das 

Einspruchsverfahren fortsetzen, mug die Beschwerdekainmer 

feststellen, da1, dieses Einspruchsverfahren und foiglich 

auch das damit zusaminenhãngende Beschwerdeverfahren 

gegenstandslos geworden sind und das Verfahren wieder in 

den Stand vor Einspruchseinlegung zurUckversetzt wird. 

Die Beschwerdekamrner beschlieft deshaib die Aufhebung 

der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung 

des Patents in der erteilten Fassung. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird 

aufgehoben. 

Das europische Patent wird in der erteilten Fassung 

aufrechterhalten. 

Der G9chftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

J. Rückerl 
	

H. Seidenschwarz 
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