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Orienti erungssat z:

Der G ofRen Beschwerdekammer wird fol gende Rechtfrage
vor gel egt :

Wenn ei ner européi schen Pat entannel dung eine Prioritéat
zuerkannt wird, ist dann fiur die Zwecke des Artikels 55 (1)
EPU die Frist von sechs Mnaten "vor Einreichung der

eur opai schen Pat ent annel dung" vom Tag der Ei nrei chung der
prioritéatsbegrindenden Annel dung (Prioritéatstag) oder vom

tat sachli chen Ei nrei chungstag der européi schen Pat ent annel dung
an zu berechnen?
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Sachverhalt und Antréage
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Auf den Gegenstand der am 6. Mai 1989 angenel det en

eur opai schen Pat ent annel dung Nr. 89 905 055.3, wel che
die Prioritat des am7. M 1988 angenel deten deut schen
Gebr auchsnust ers DE- U- 8806094 beansprucht, wurde das
eur opéi sche Patent Nr. 372 032, d. h. das vorliegende
Patent erteilt. Cegen dieses Patent wurde ein Einspruch
von der Firma "OKIN Cesellschaft fir Antriebstechnik
nmbH' (Ei nsprechende) eingelegt mt dem Antrag, das
Patent zu w derrufen.

Urspringl i cher Annel der di eser europai schen
Pat ent annel dung i st Herr E. Dewert, der in der
vorl i egenden Patentschrift als Erfinder und
Pat ent i nhaber bezeichnet ist.

Das vorliegende Patent wurde der Firma "Dewert Antriebs-
und Systentechnik GH & Co. KG ", d. h. der
Beschwer def Ghrerin (Patenti nhaberin) Ubertragen (siehe
Schrei ben der Beschwerdefihrerin vom 25. Februar 1994).

Aus ei nem Schrei ben der Beschwerdefihrerin vom

20. Oktober 1993 geht hervor, dalR Herr E. Dewert im
Friahjahr 1987 "als freier Mtarbeiter i mUnternehnen
seiner Ehefrau, namich in der Firma "Medical Medizin
und Antriebstechnik GrbH ..." (nachstehend MEDI CAL)
gear beitet habe, in wel chem Unternehnen ein dem
CGegenst and des vorliegenden Patentes entsprechendes
Muster entw ckelt worden sei (siehe Seite 3).

Am 2. Februar 1995 fand i m Zuge ei ner mindli chen
Ver handl ung vor der Einspruchsabteilung die
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Bewei sauf nahne durch Vernehnung der Zeugen G Ceisler
E. Dewert, A. Jahnknecht, H GCerritzen und K. Schm d
statt.

Di e Ei nspruchsabteilung widerrief mt ihrer am

4. Mai 1995 zur Post gegebenen Entschei dung das Patent
wegen mangel nder Neuheit seines Gegenstandes gegenuber
dem CGegenstand der ersten von drei von der

Ei nsprechenden geltend gemachten O f enbarungshandl ungen,
wel che sich auf ein dem Gegenstand des vorliegenden

Pat ent es ent sprechendes Muster bezogen. Diese erste

O f enbar ungshandl ung wur de auf grund der Aussagen der
Zeugen K. Schm d und E. Dewert von der Ei nspruchs-

abtei lung al s bew esen angesehen.

Aus der Niederschrift dber di e Bewei sauf nahne durch

Ver nehmung des Zeugen E. Dewert (2. N ederschrift) geht
hervor, dal} bereits imJanuar 1988 ein "Handnuster"

ei nes Doppel antri ebs- Kast ennotors vorhanden war, namlich
"ein Frasnmuster, das bereits einige Anspriche des

jetzigen Patentes beinhaltete..." (siehe insbesondere
Seiten 8 und 12). Es geht aus dieser N ederschrift auch
hervor, dalR Anfang 1988 ein "SpritzgulBnodel | " (oder
"Spritznuster") hergestellt wurde, welches Ende Apri
1988 bereits vorhanden war (siehe insbesondere Seiten 9

und 10).

Aus der Niederschrift dber di e Bewei sauf nahne durch

Ver nehmung des Zeugen K. Schmd (5. N ederschrift) geht
hervor, daR am 9. April 1988 der Zeuge Schm d,

Entw ckl ungsl eiter der Firma "Franke GrbH + Co. KG"
(nachst ehend FRANKE), ein Muster eines dem CGegenstand
des Patentes entsprechenden Doppel antri ebs- Kastennot ors
ausei nander baut e, wel ches er von der Firma EGGENVEI LER
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bekomen hatte, mt dem Auftrag, einen Beschlag fur
di esen Doppel antri ebs- Kast ennotor zu entw ckel n (siehe
I nsbesondere Seiten 22 und 23).

Aus der Ni ederschrift uber die Bewei sauf nahme durch

Ver nehnung des Zeugen G Ceisler (1. Niederschrift) geht
hervor, dal3 hinter der Firma MEDI CAL Herr Dewert stand
("Wenn ich Firma Dewert sage, neine ich Firma Medical,
weil Herr Dewert dahinterstand”, siehe Seite 2).

Di e Ei nspruchsabteil ung befalRte sich in der

angef ocht enen Entschei dung auch mt der zweiten und der
dritten O f enbarungshandl ung. Sie sah auch diese

O f enbar ungshandl ungen auf grund der Bewei sauf nahnme durch
Ver nehmung u. a. der Zeugen G Ceisler und H GCerritzen
al s bewi esen an und hielt den CGegenstand des Patentes
gegentber jeder dieser O fenbarungshandl ungen nicht fur
neu.

Gegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
23. Juni 1995 unter gleichzeitiger Bezahl ung der Gebuhr
Beschwer de ei ngel egt und diese mt dem Schrei ben vom

4. Septenber 1995 begr idndet.

Mt di esem Schrei ben hat die Beschwerdefthrerin
beziglich der zweiten und der dritten O fenbarungs-

handl ung (si ehe den vorstehenden Abschnitt V) auf die

Ni ederschrift Uber die Vernehnmung der Zeugen hi ngew esen
und i mwesentlichen vorgetragen, dall di ese O fenbarungs-
handl ungen ni cht durch di e Aussagen der Zeugen bew esen
wer den.

Mt dem Schrei ben vom 6. Marz 1996 trug die
Beschwer def hrerin vor, dafl die O fenbarungshandl ungen,
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auf wel che sich die Aussagen der Zeugen E. Dewert und

K. Schm d bezi ehen, auf einen offensichtlichen M Rbrauch
(imSinne von Artikel 55 EPU) zum Nachteil des Herren

E. Dewert, Rechtsvorgangers der Beschwerdef dhrerin,

zur ickgehen, insofern als Herr H Bl onbecker, damaliger
Vertriebsleiter der Firma MEDI CAL, vor dem Annel det ag
des deut schen Gebrauchsnusters DE-U- 8 806 094 gegen die
ausdr tckl i che Wi sung von Herr Dewert ein dem Gegenstand
des Patentes entsprechendes Muster der Firma EGGENVEI LER
zur Verfigung gestellt habe.

Mt dem Schrei ben vom 12. Mirz 1996 nahm di e

Ei nsprechende den Ei nspruch zuritck. Mt di esem Schrei ben
trug die Einsprechende vor, dal eine Nachfrage bei Herrn
Bl onbecker ergeben habe, dald die Darstellung der
Beschwer def hrerin in bezug auf den offensichtlichen

M ssbrauch richtig sei.

In einer am 30. April 1998 zur Post gegebenen Mtteilung
vertrat die Kammer di e Auffassung, dall sowohl die zweite
als auch die dritte O fenbarungshandl ung (siehe den

vor st ehenden Abschnitt V) nicht ausrei chend bew esen

sei en, dalR aber durch die erste O fenbarungshandl ung

(si ehe den vorstehenden Abschnitt 111) die Neuheit des
beansprucht en Gegenst andes nach dem Haupt antrag

beei ntrachti gt werden kénne. Mt dieser Mtteilung w es
di e Kammer auch darauf hin, dalR sie der G ol3en

Beschwer dekammer ei ne Rechtsfrage hinsichtlich der
Interpretation des Artikels 55 (1) EPU vorl egen wirde,
wenn si e davon uberzeugt ware, dalR die O fenbarungs-
handl ungen, auf wel che sich die Aussage des Zeugen

K. Schm d bezi eht (siehe die vorstehenden Abschnitte I
und VII1), tatsachlich auf einen offensichtlichen

M Bbrauch zur dckgehen.
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Mt Schrei ben vom 27. Novenber 1998 reichte die
Beschwer def Ghrerin ei desstattliche Versicherungen der
Herren E. Dewert und H. Bl onbecker ein.

Aus der mt dem Datum vom 29. Juli 1998 versehenen,

ei desstattlichen Versicherung des Herrn E. Dewert geht
u. a. hervor, dalR er, "wahrend der Zeit, als das

eur opai sche Patent 0 372 032 angenel det worden ist bzw.
die mt dem Ei nspruch behaupteten, neuheitsschadlichen
Vor benut zungen st att gefunden haben sollen”, demHerrn
Bl onbecker di e Anwei sung gegeben habe, be
Kundenbesuchen das Muster des neuen Doppel antri ebs weder
I m geof f neten Zustand zu zei gen, noch es dem Kunden
wahr end sei ner Abwesenheit zu Uberlassen, noch dessen

I nner e Konstruktionsnerkmal e zu erkl aren.

Aus der mt dem Datum vom 27. Juli 1998 versehenen,

ei desstattlichen Versicherung des Herrn H Bl onmbecker
geht u. a. hervor, dall er die oben genannte Anwei sung
vom Herrn Dewert bekonmen habe, aber di ese Anwei sung
"nicht so ernst genomen” und der Firnma EGGEENWEI LER ein
Must er des Doppel antri ebs Uberl assen habe.

Mt einer am 22. Januar 1999 zur Post gegebenen
Mtteilung w es die Kamer darauf hin, dal die

Recht sfrage, ob fur die Anwendung des Artikels 55 (1)
EPU der Prioritatstag des Patentes als Tag der

Ei nrei chung der européi schen Patentannel dung zu gelten
hat, der G olRen Beschwerdekammer von der Kammer 3.3.4 im
Fall T 377/95 bereits vorgel egt worden ist. Aullerdem

w es di e Kanmer darauf hin, dal3 sie diese Rechtsfrage
erneut an die G olRe Beschwerdekamrer vorl egen konnte,

al l erdi ngs unter der Voraussetzung, dal3 die Kanmer vorab
nicht nur die Frage entscheidet, ob die Ofenbarung, auf
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wel che sich sowohl die Aussagen der Zeugen K. Schm d und
E. Dewert als auch die eidesstattlichen Versicherungen
der Herren Dewert und Bl onbecker bezi ehen, unter

m Bbr auchl i chen Unrst &nden stattfand, sondern auch die
Frage, ob diese O fenbarung fir das Schi cksal des

vor | i egenden Patentes entscheidend ist.

Mt Schreiben vom 22. Juni 1995 beantragte die
Beschwer def ihrerin, di e angefochtene Entschei dung

auf zuheben und das Patent in der erteilten Fassung
aufrecht zuerhalten (Hauptantrag). H | fsweise, beantragte
sie, das Patent in geanderter Fassung aufgrund ei nes der
drei wahrend der mindlichen Verhandl ung vom

2. Februar 1995 vorgel egten Hil fsantrage
aufrecht zuer hal t en

Mt dem Schrei ben vom 2. Marz 1999 teilte die
Beschwerdef Ghrerin mt, dall di e mangel nde Neuheit des
Cegenst andes des Patentes unter Wirdi gung der Aussagen
der Zeugen Schm d und Dewert nicht bestritten werde und
daR der Antrag auf nundliche Verhandl ung ni cht

auf recht er hal ten wer de.

Mt di esem Schrei ben beantragte di e Beschwerdef Uhrerin
weiter, der G olRen Beschwerdekammer di e Rechtsfrage
beziigli ch der Auslegung des Artikels 55 (1) EPU

vor zul egen.

Ent schei dungsgr inde

0933.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.
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Zu den O f enbarungshandl ungen, mt wel chen sich die

angef ocht ene Ent schei dung bef alit

Mt der angefochtenen Entschei dung wurde das Patent
wegen nmangel nder Neuheit sei nes Gegenstandes ni cht nur
gegenuber dem Gegenstand der ersten O f enbarungshandl ung
(si ehe den vorstehenden Abschnitt 111), sondern auch
gegentuber dem Gegenstand der zweiten bzw. dritten

O f enbar ungshandl ung (si ehe den vorstehenden Abschnitt
V) wi derrufen.

Nach Ber icksi chti gung des Inhaltes der Ni ederschrift
Uber di e Vernehnmung der Zeugen sow e der Argunente,

wel che di e Beschwerdef hrerin mt ihrem Schreiben vom

4. Septenber 1995 vorgebracht hat, halt die Kanmer weder
die zweite noch die dritte O fenbarungshandl ung (siehe
den vorstehenden Abschnitt |X) fur ausreichend bew esen.

Bezlglich der ersten O fenbarungshandl ung hat di e Kanmer
mt der am 30. April 1998 zur Post gegebenen Mtteil ung
di e Auffassung vertreten, dall aufgrund der Aussagen der
Zeugen K. Schm d und E. Dewert diese O fenbarungshandl ung
di e Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 des
erteilten Patentes beeintréachti gen wirde, wenn sie nicht
unschadlich im Sinne von Artikel 55 (1) EPU ware.

Mt ihrem Schrei ben vom 2. Mirz 1999 erkl arte die
Beschwer def threrin, dalR sie die fehl ende Neuheit des
Gegenst andes des Patentes unter Wirdi gung der Aussagen
der Zeugen Schm d und Dewert nicht bestreite.

Daher sieht die Kanmer keinen Gund, ihre Minung
di esbeziglich zu andern.
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Es ist somt festzustellen, dall der der oben genannten
O f enbar ungshandl ung ent sprechende Gegenstand und der
Cegenst and des Anspruchs 1 des erteilten Patentes

i dentisch sind.

Di e Frage des offensichtlichen M RBbrauches

Es ist aufgrund der Aussagen des Zeugen Cei sl er davon
auszugehen, dall 1988 Herr Dewert das Unternehnen seiner
Ehefrau, d. h. die Firma MEDI CAL, de facto fuhrte. Bei
di esem Unt ernehnen arbeitete Herr Bl onbecker.

Bezugli ch der Frage des offensichtlichen M RBbrauches hat
di e Beschwerdef iUhrerin vorgetragen, dalR Herr Bl onbecker
unter Verletzung eines zw schen i hmund Herrn Dewert
best ehenden Vertrags- und Vertrauensverhalt ni sses
gehandel t habe, indem er gegen di e ausdrickliche Wi sung
von Herr Dewert, ein dem Gegenstand des Patentes

ent sprechendes Muster der Firnma EGGENWEI LER zur

Ver figung gestellt habe (siehe den vorstehenden
Abschnitt VII).

D ese Unrst dande werden nicht nur durch die Erklarung der
friaheren Ei nsprechenden bestatigt (siehe den

vor st ehenden Abschnitt VIII1), sondern auch durch die

ei desstattlichen Versicherungen der Betroffenen, Herren
Dewert und Bl onmbecker (siehe den vorstehenden

Abschnitt X).

Daher ist die Kamrer davon uberzeugt, dalR Herr

Bl onbecker unter Verletzung eines Vertrauensverhalt-
nisses (vgl. T 173/83, Abl. EPA, 1977, 465; Abschnitt 6)
der Firma EGGENVEI LER ei n dem CGegenstand des Patentes
ent sprechendes Muster zur Verfigung gestellt hat.
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Die Kanmer stellt somt fest, dal die erste

O f enbar ungshandl ung auf ei nen of fensichtlichen

M Bbrauch zum Nachteil des Rechtsvorgéngers der
Beschwer def Ghrerin zurickgeht, welcher die Rechte des
urspringl i chen Annel ders der dem vorliegenden Patent
ent sprechenden eur opéi schen Pat ent annel dung ubertragen
wur den.

Die 6-nonatige Frist gemaR Artikel 55 (1) EPU

Di e Beschwerdef Ghrerin hat auch vorgetragen, dald

auf grund des Artikels 55 EPU die erste

O f enbarungshandl ung fur di e Anwendung des Arti kels 54
EPU i nsof ern auBer Betracht bleiben nisse, als sie nicht
friher als sechs Monate vor Einreichung der prioritats-
begr indenden deut schen CGebr auchsmnust er annel dung

erfol gte.

Bei dieser Argunentation setzt die Beschwerdefthrerin
of fensichtlich voraus, daB Artikel 55 (1) EPU derart

auszul egen sei, dal3 die Frist von sechs Mnaten "vor
Ei nrei chung der europdai schen Pat ent annel dung" vom Tag
der Einreichung der prioritatsbegrindenden Annel dung zu

ber echnen sei.

Mt der Entscheidung T 377/95 vom 5. August 1998 (vagl.
di e deutsche Ubersetzung in Abl. EPA, 1999, 11) hat die
Kanmmer 3.3.4 der G olRen Beschwerdekammer die fol gende
Recht frage vorgel egt:

"Wenn ei ner européi schen Patentannel dung eine Prioritéat
zuerkannt wird, ist dann fidr die Zwecke des Artikels

55 (1) EPU die Frist von sechs Mnaten 'vor Einreichung
der europdai schen Pat ent annel dung' vom Tag der
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Ei nrei chung der prioritatsbegrindenden Annel dung
(Prioritatstag) oder vomtatsachlichen Einrei chungstag
der europdi schen Patentannel dung an zu berechnen?" (vgl.
Ent schei dungsfornel, Seite 33).

Dem Ver f ahren beziglich di eser Frage ist das

Akt enzei chen G 3/98 zugeschri eben worden. Aufgrund der
Ausf ihrungen in den vorstehenden Abschnitten 2 und 3 ist
die Antwort auf diese Frage fur das Schicksal des
vorl i egenden Patents entschei dend.

Wirde die Kammer i mvorliegenden Fall das Beschwerde-
verfahren nur aussetzen, verl Ore die Beschwerdefihrerin
die Cel egenheit, sich - als Beteiligte am Verfahren vor
der G ofen Beschwerdekamrer - zu ei ner Rechtsfrage von
grundsat zl i cher Bedeutung zu aullern, welche fur deren
ei gene I nteressen entscheidend ist.

Daher entschei det die Kamer, der G olRen Beschwer kammrer
die Frage, die auch in der Sache G 3/98 gestellt wurde,
erneut vor zul egen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

Der G ofRen Beschwerdekammer wird fol gende Rechtfrage

vor gel egt :

Wenn ei ner europdi schen Patentannel dung eine Prioritat
zuerkannt wird, ist dann fir die Zwecke des Artikels 55 (1)

EPU die Frist von sechs Mnaten "vor Einreichung der
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eur opai schen Pat ent annel dung"” vom Tag der Ei nrei chung der
prioritatsbegrindenden Annel dung (Prioritéatstag) oder vom

tat sachli chen Ei nrei chungstag der européi schen Pat ent annel dung
an zu berechnen?

Der CGeschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

N. Maslin C. Andries
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