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Sachverhalt und Antréage

2061.D

Di e Techni schen Beschwerdekanmern 3.2.4 und 3. 3.4 haben
di e G oRe Beschwerdekanmmer nach Artikel 112 (1) a) EPU
mt ahnlichen Rechtsfragen befaldt.

Mt Zw schenentscheidung T 377/95 (ABl. EPA 1999, 11 -
Her pes-si npl ex-Virus/ University Patents, Inc.) vom

5. August 1998 hat die Techni sche Beschwerdekamer 3. 3.4
der G olRen Beschwer dekanmer fol gende Rechtsfrage

vorgel egt (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 nonths "preceding
the filing of the European patent application” to be
calculated fromthe date of filing of the priority
application (the priority date) or fromthe date of the
actual filing of the European patent application?

Mt Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung war
festgestellt worden, dall das Patent in der Fassung des
| etzten Hi | fsantrags den Erforderni ssen des

Uber ei nkommens ent spreche. Di e Fassungen der

vor angehenden Antrage erachtete die Einspruchsabteil ung
wegen fehl ender Neuheit nicht als patentierbar. Hierzu
hatte sie festgestellt, dall die nach di esen Antré&gen
beansprucht en Gegenst d&nde durch einen Vortrag vor dem
Prioritatstag der Offentlichkeit zuganglich gemacht
worden seien. Sie vertrat die Auffassung, die

Pat ent i nhaberin kdnne schon deswegen ni cht geltend
machen, es |liege eine nach Artikel 55 (1) a) EPU
unschadl i che O fenbarung vor, weil der Vortrag fruher
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al s sechs Monate vor Einreichung der europdi schen
Annel dung gehal ten worden sei. Auf den Prioritétstag
komme es fiur die Berechnung der Sechsnonatsfrist nicht
an. Daher sei es auch unerheblich, ob die mindliche

O fenbarung durch den Vortrag als offensichtlicher

M Bbrauch zum Nachteil des Annel ders angesehen werden
kénne. Gegen di ese Entschei dung | egten beide Parteien
Beschwer de ein.

I m Verfahren vor der Kammer 3.3.4 hatte die

Ei nsprechende beantragt, das Patent in vollem Unfang zu
wi derrufen. Sie vertrat die Auffassung, auch die Fassung
nach demletzten Hilfsantrag sei durch die mindliche

O f enbarung neuhei tsschadlich getroffen. Ferner berief
sie sich darauf, dal3 di eser Fassung auch gegeniber ei nem
i m Beschwer dever fahren neu genannt en Dokunent, einer

Di ssertation aus dem Jahr 1981, die Neuheit fehle.
Jedenfalls fehl e es gegeniber dem Vortrag und der

Di ssertation in Verbindung mt weiterem Stand der
Techni k an erfinderischer Tatigkeit.

Di e Patentinhaberin hatte in erster Linie beantragt, das
Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten

| hrer Auffassung nach erfidllt der Vortrag die

Vor ausset zungen ei ner m Bbrauchlichen O fenbarung im
Sinne von Artikel 55 (1) a) EPU. Die Dissertation aus
dem Jahr 1981 sei erst nach demPrioritatstag in der
Uni versi tatsbibliothek 6ffentlich zugéanglich geworden
Sel bst wenn der Vortrag zum Stand der Techni k zahl en
wirde, sei jedenfalls der Gegenstand des |etzten

Hi | fsantrags neu und erfinderisch. D e Patentinhaberin
beantragte hilfsweise, der G olRRen Beschwerdekamer die
Frage vorzul egen, ob die Sechsnonatsfrist nach Arti kel
55 (1) a) EPU vom Prioritatstag oder vom spéteren Tag
der Einreichung der europai schen Patentannel dung an zu
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berechnen sei. Die Einsprechende w dersetzte sich di esem
Antrag, da das Patent in jedem Fall von der Dissertation
vor weggenommen sei .

D e vorl egende Kammer 3.3.4 ist der Auffassung, die
Vor | age sei erforderlich. D e grundsatzlich bedeutsane
Frage der Berechnung der Sechsnonatsfrist sei in der

bi sheri gen Recht sprechung der Beschwer dekanmern

ungekl art gebli eben. Von den national en Gerichten

| etzter Instanz in der Schweiz, in den N ederlanden und
i n Deut schland wirden unterschi edl i che Auffassungen
vertreten. Die zwi schen den Parteien streitige Frage des
of fensichtlichen M Bbrauchs kdnne nur dann gepruft

wer den, wenn die Vorschrift auf den vorliegenden
Sachverhalt anwendbar sei. Zur Rel evanz der neuen

Ent gegenhal t ung benerkt di e Kamrer, di ese kdnne ohne
vor herige Prufung nicht beurteilt werden. Sollte die
Kanmer |etztlich die Auffassung der Ei nsprechenden Uber
di e neue Entgegenhal tung nicht teilen, so nisse der
Vortrag erortert werden (G unde Nr. 63).

Mt Zw schenentschei dung vom 12. April 1999 (T 535/ 95,
nicht veroffentlicht) hat die Kamer 3.2.4 der G ol3en
Beschwer dekammer f ol gende Recht sfrage vorgel egt
(Verfahrenssprache deutsch, Aktenzeichen G 2/99):

Wenn ei ner européi 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 europai schen Pat ent annel dung"” vom Tag der

Ei nrei chung der prioritétsbegrindenden Anmel dung
(Prioritatstag) oder vomtatsachlichen Einrei chungstag

der europai schen Pat entannel dung an zu berechnen?

Das Streitpatent war aufgrund ei ner offenkundi gen
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Vor benut zung von der Ei nspruchsabteil ung wegen fehl ender
Neuheit w derrufen worden. Diese hatte festgestellt, dal3
ei n dem CGegenstand des Streitpatents entsprechendes
Must er ei nem Kunden Uberl assen worden sei. Im
Beschwer dever f ahren wurde Tat sache und Gegenstand di eser
Vor benut zung ni cht mehr bestritten. Die Patentinhaberin
beri ef sich jedoch darauf, daR die Vorbenutzung auf

ei nem of fensi chtlichen M Bbrauch zum Nachteil des
urspringlichen Annel ders beruhe. Sie trug vor, der
Vertriebsleiter einer Firma der Frau des urspriunglichen
Annel ders habe das Muster gegen dessen ausdrickliche

Wei sung wei t ergegeben. Diese Darstellung wurde von der
Ei nsprechenden bestatigt, die gleichzeitig ihren

Ei nspruch zuricknahm Spater wurde der Sachverhalt auch
durch eine eidesstattliche Versicherung des
Vertriebsleiters bestatigt.

D e Kammer 3.2.4 kam zum Ergebni s, der dbrige Stand der
Techni k stehe der Aufrechterhal tung des Patents nicht
ent gegen. Dagegen sei der Cegenstand der genannten

Vor benut zung identisch mt dem Gegenstand des Anspruchs
1 des angefochtenen Patents. D e Vorbenutzung beruhe
auch auf einem offensichtlichen M RBbrauch zum Nacht ei
des fruheren Annel ders. Der fridhere Annel der habe das
Unt er nehnmen sei ner Ehefrau de facto gefuhrt. Der
Vertriebsleiter habe durch di e weisungsw dri ge

Wei t ergabe des Musters ein bestehendes Vertrags- und
Vertrauensverhéaltnis verletzt. Da di e Vorbenutzung nehr
al s sechs Monate vor der Einreichung der Annel dung aber
weni ger als sechs Monate vor Einreichung der
prioritatsbegrindenden Annel dung erfol gt sei, kome es
fur die Entscheidung des Falls auf die Frage der

Ber echnung der Sechsnonatsfrist nach Artikel 55 (1) EPU
an, die der G olRen Beschwerdekamer bereits unter dem
Akt enzei chen G 3/98 vorliege. Um der Patentinhaberin
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Cel egenheit zu geben, sich zu dieser Frage vor der
G oen Beschwer dekamrer zu aullern, beschl o3 sie auf
deren Antrag, die Rechtsfrage erneut vorzul egen

Die Kammer 3.2.4 hat sich zur Beurteilung der
Vor | agefrage nicht geaulert. Die Kamrer 3.3.4 fuhrt zur
Vor | agefrage unter anderem fol gendes aus:

Mt Blick auf den Wortlaut der einschl agi gen
Best i nmungen konne i m englischen Text des Uberei nkommens
unt erschi eden werden zw schen "the filing of the

Eur opean patent application” in Artikel 55 EPU und

"the date of filing of the European patent application”
in Artikel 89 EPU, entsprechende Unterschiede seien in
der deutschen und franzdsi schen Fassung festzustellen.
D es | asse darauf schlielen, dal} dieser Wortl aut gewahlt
wor den sei, um den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1)
EPU ei nzuschr anken. Ei ne sol che Absicht koénne auch aus
den travaux préparatoires zu Artikel 55 (1) EPU

hergel eitet werden. Hieriber bestehe breites

Ei nverstandni s unter den Vertragsstaaten.

D e vorl egende Kammer 3.3.4 halt es jedoch fur

not wendi g, der Frage weiter nachzugehen, da die

Ber echnung der Frist ausgehend vom Tag der Nachannel dung
nogl i cherwei se zu unbefri edi genden Ergebni ssen fuhre.
Dabei seien zw schenzeitliche Entw ckl ungen zu

ber Gcksichtigen wi e die Haufigkeit der |nanspruchnahme
von Prioritaten in europai schen Patentannel dungen oder
di e Dauer des Erteilungs- und Ei nspruchsverfahrens.
Ferner sei das in der Praxis zu Artikel 6 (1) der

Eur opai schen Menschenr echt skonventi on (EVRK) anerkannte
Recht der Parteien eines Verfahrens auf Q ei chbehandl ung
zu beachten. Dies schlieRRe das Recht ein, sich gegen
Anspriche zu verteidigen und hi erzu Behauptungen des
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CGegners mt Tatsachenvortrag und Beweismtteln

ent gegenzutreten. In der Literatur seien die

Auf f assungen zur Berechnung der Sechsnonatsfri st
geteilt. Die fur eine Anknupfung an den Prioritétstag
ei ntretende Mei nung konne sich darauf stitzen, dal
Artikel 89 EPU iUber Artikel 54 (2) und (3) EPU inplizit
auf Artikel 55 EPU verweise. Die einschrankende

Ausl| egung des Artikels 55 (1) EPU konne zudem das aus
der ersten Annel dung fol gende Prioritéatsrecht nicht
gewahrl ei sten. Dies verstofRe nicht nur gegen Artikel

4A (1) der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des
gewer bl i chen Ei gentuns (PVU) sondern auch gegen Arti kel
87 EPU. Es koénne fir das Schicksal einer Anmel dung auch
ni cht verninftigerwei se darauf ankonmen, ob sie bei

ei nem national en Ant oder bei einer internationalen
Behoérde wi e dem EPA ei ngerei cht worden sei. ImHinblick
auf ei ne Abwagung der Interessen des Annel ders
einerseits und der Offentlichkeit andererseits zeige der
Sachverhalt des vorliegenden Falles, dalR sich der

Annel der nicht auf eine m Bbréauchliche Ofenbarung

ei nstell en und di e Nachannel dung rechtzeitig, das hei 3t
i nnerhal b von sechs Monat en nach der O f enbarung

ei nrei chen konne, da er von der m Rbrauchlichen

O fenbarung regel maRi g erst spater erfahre.

Vor der G ol3en Beschwerdekammrer hat die Ei nsprechende im
Verfahren G 3/98 die Auffassung vertreten, die
Sechsnonatsfrist in Artikel 55 (1) EPU sei vom Zeit punkt
der tatséachlichen Einreichung der europai schen

Pat ent annmel dung zu berechnen und hierzu zwei
Recht sgut achten vorgel egt. Di es ergebe sich aus dem
Wortl aut der Bestimung, der auf die Einreichung der
Anmel dung und nicht auf den Prioritéatstag abstelle.

Arti kel 89 EPU nehme hinsichtlich der Wrkungen des
Prioritéatsrechts ausdricklich nicht auf Artikel 55 EPU
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Bezug. Di e entsprechenden Fornulierungen seien vom
Ceset zgeber bewult gewdhlt worden, um eine Kunulierung
der Prioritatsfrist und der Sechsnonatsfri st
auszuschl i eRen. Dieses Ergebnis sei auch in Ei nklang mt
der PVU, da diese keine Vorgange vor dem Prioritatstag
regle. Die Auslegung des Wirtlauts der Bestinmung im
Zusammenhang der Vorschrift gemald Artikel 31 der Wener
Vertragsrecht skonvention (WK) fihre zu ei nem

ei ndeuti gen Ergebnis. Dieses Ergebnis kdnne kei neswegs
als offensichtlich sinnwidrig oder unvernunftig imSinne
von Artikel 32 b) W/K angesehen werden. D es werde schon
dadur ch ausgeschl ossen, daB der Gesetzgeber des EPU

di ese LOsung bewul3t gewahlt habe und dalR die Praxis in
mehreren Vertragsstaaten bei der Auslegung

ver gl ei chbarer national er Bestinmungen und auch von
Artikel 55 EPU zu densel ben Ergebnis gekommen sei. Im
tbrigen bl ei be der Erfinder kei neswegs schutzl os
gegenuber m Bbr&uchli chen O f enbarungen, da er ihm nach
nat i onal em Recht zustehende zivilrechtliche Anspriche
gel tend machen kdnne. Damt schei de di e Heranzi ehung
erganzender Ausl egungsmttel nach Artikel 32 WK

zusét zli ch zur all genei nen Ausl egungsregel in

Artikel 31 W/K aus.

Dengegeniuber haben sich die Patentinhaberinnen in beiden
Ver fahren auf den Standpunkt gestellt, daB die
Sechsnonat sfrist vom Prioritatstag an zu berechnen sei
Dem st ehe der Wortlaut von Artikel 55 (1) EPU schon
deswegen ni cht entgegen, weil sich die Bestimung nicht
mt den Wrkungen des Prioritéatsrechts befasse. Ein

ent gegenst ehender Wl le der Vertragsstaaten kodnne aus
den Materialien zum EPU nicht hergel eitet werden
SchlieRlich ergebe sich auch aus Artikel 89 EPU nichts
anderes. Di ese Bestinmung verweise auf Artikel 54 EPU
der den Stand der Technik regle. Auch Artikel 55 EPU sei
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ei ne Bestimmung zur Regel ung des Standes der Technik;
si e nehme bestimte O fenbarungen vom Stand der Techni k
aus und verwei se auf Artikel 54 EPU. Daher sei in die
Ver wei sung des Artikels 89 EPU auf Artikel 54 (2) und
(3) EPU eine Verweisung auf Artikel 55 EPU mit

hi nei nzul esen. Allein eine sol che Ausl egung fihre zu
sachgerecht en Ergebni ssen und ei nem angenessenen Schut z,
da andernfalls das Prioritatsrecht weitgehend ausgehothlt
werde. Dies sei angesichts des hohen Anteils

eur opai scher Annel dungen, in denen eine Prioritat in
Anspruch genommen werde, von besonderer Bedeutung. Eine
enge Interpretation des Artikels 55 EPU versage

i nsbesondere Annel dern aulRerhal b der Vertragsstaaten die
Mogl i chkeit, auf der Grundl age der Unionsprioritat eine
eur opai sche Nachannel dung ei nzurei chen. Darin |iege
zugl ei ch ein VerstolR gegen das Gebot der

| nl ander behandl ung in Artikel 2 PVU.

D e Ei nsprechende in dem Beschwerdeverfahren, das zur
Vorl age G 2/99 gefuhrt hat, hat ihren Einspruch

zur ickgenomren, nachdem sich di e Patentinhaberin auf
ei ne m Bbrauchliche Ofenbarung berufen hatte.

Mt BeschluR vom 27. Mai 1999 sind die beiden Verfahren
nach Arti kel 8 VerfOGBK verbunden worden. Am 12. Jul
2000 hat eine mundliche Verhandl ung stattgefunden, an
deren Ende die in der Entschei dungsfornel enthaltene
Antwort auf die vorgel egte Rechtsfrage verkindet worden
I st.

Ent schei dungsgr inde

2061.D

Zul &ssi gkeit der Vorl agen
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Zunéchst ist hinsichtlich der Kriterien des Artikels
112 (1) a) EPU ohne weiteres zu bejahen, daR eine

Recht sfrage von grundsatzlicher Bedeutung vorliegt,
deren Beantwortung eine einheitliche Rechtsanwendung
sichern wirde. Dieses Bedurfnis wird durch die Tatsache
verdeutlicht, dal die Frage der Anknupfung der
Sechsnonatsfrist des Artikels 55 (1) EPU in einer Reihe
von Ent schei dungen of f engel assen wurde (Nachwei se in

T 377/ 95, G unde Nr. 2 und Rechtsprechung der

Beschwer dekanmern des EPA, 3. Aufl. 1998, 1.C 7.2).

Di e vorgel egten Fragen stellen sich auch in den
Verfahren, die zu den Vorl agen gefdhrt haben.

In der Vorlage T 535/95 ist imeinzel nen dargel egt,

war um ver schi edene Antworten auf die Vorlagefrage die
Kanmer zu verschi edenen Ent schei dungen veranl assen

wir den. Denrufol ge ist der Zusammenhang, in demsich die
Vor | agefrage in diesem Verfahren stellt, ohne weiteres
ersichtlich

Dagegen ist in der Vorlage T 377/95 eine sol che
Feststel l ung nicht getroffen

So hat die Kammer das Vorliegen eines M Bbrauchs im
Sinne von Artikel 55 (1) a) EPU nicht gepruft. Sie hat
vi el mehr hierzu ausgefihrt, eine Vorschrift kdnne nicht
auf einen Sachverhalt angewendet werden, ohne dald
feststehe, dall sie auf diesen Sachverhalt anwendbar sei
(Gunde Nr. 3). Dieser Satz kann dahin verstanden

wer den, dal zunachst der abstrakte Anwendungsbereich

ei ner Vorschrift zu klaren ist, bevor diese auf einen
konkreten Sachverhalt angewendet werden kann. Dem kann
sich die G olRe Beschwerdekanmer nicht anschlielR3en. Es
gi bt kei nen verbindlichen Gundsatz, in welcher
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Rei henf ol ge di e Vorausset zungen einer Norm bei ihrer
Anwendung zu prufen sind. Eine solche Reihenfolge wrd
vi el mehr nach Gesi cht spunkten der Zwecknéldi gkeit zu
treffen sein. Wrd verneint, dalR eine Vorschrift
anwendbar ist, so kann das entschei dende Organ ein
Kriterium auswéahl en, das nicht erfullt ist, ohne weitere
Kriterien zu prifen. Aus G inden der Verfahrensdkonom e
kann es das am |l eichtesten zu prufende Kriterium
auswahl en. So mag i m Ei nzelfall der Anwendungsbereich

ei ner Norm hochst zweifel haft sein, die Feststellung des
Fehl ens ei ner tatsachlichen Voraussetzung aber keinerlei
Schwi eri gkei ten aufwerfen.

Ferner hat die Kammrer 3.3.4 in ihrer Vorlage dahin-
gestellt sein |l assen, ob die neue Entgegenhal tung der
Aufrechterhal tung entgegensteht. Zu dem Ei nwand des

Ei nsprechenden in di esem Verfahren, die Neuheitsschéad-
i chkeit di eser Entgegenhal tung mache ei ne Vorl age
Uberfl Ussig, benmerkt sie lediglich, eine Voraussage uber
di e Erheblichkeit di eses Dokunments sei nicht noglich,
bevor eine Priufung stattgefunden habe (G unde Nr. 63).

D e Kammer 3.3.4 hat dengenmél3 nicht dargelegt, we

ver schi edene Antworten auf die Vorlagefrage das weitere
Ver f ahren beei nfl ussen wirden. Genald Artikel 112 (1) a)
EPU bef alRt ei ne Beschwer dekanmer innerhalb eines bei ihr
anhéngi gen Verfahrens die G ofRRe Beschwerdekanmer mt

ei ner Rechtsfrage, wenn sie hierzu eine Entscheidung fur
erforderlich halt. Wenngleich es demmach fiar die
Erforderlichkeit der Vorlage auf die Sicht der

vor | egenden Kammrer ankommt, nuf3 deren Ei nschéatzung doch
auf objektiven CGegebenheiten beruhen und nachvol | zi ehbar
sein. In Einklang hiermt ist gemalR Artikel 17 (2)

Satz 2 VerfOBK in der Vorl ageentschei dung anzugeben, in
wel chem Zusammenhang sich di e Vorl agefrage stellt.
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Daraus soll ersichtlich sein, dalR die Vorlagefrage im
Ausgangsverfahren nicht nur von theoretischer Bedeutung
i st (siehe dazu auch Artikel 112 (3) EPU). Dies wire
jedenfalls dann der Fall, wenn die vorl egende Kammer
nach dem Stand der Akten unabhangi g von der Beantwortung
der Vorl agefrage zu dersel ben Entschei dung kane.

I mvorliegenden Fall ergibt sich aus dem Vorbringen der
Parteien im Verfahren vor der Kammer 3. 3.4, dall zwi schen
den Parteien ernsthafter Streit Uber die Unrstéande
besteht, die einen offensichtlichen M Bbrauch begrinden
sol l en. Miglicherwei se kann hieriber erst nach Erhebung
wei terer Beweise entschi eden werden. (b dies dann zu

ei nem kl aren Bewei sergebnis fuhrt, ist durchaus
fraglich. Es ware nicht abwegi g, wenn die an der

angenel deten Erfindung beteiligten Forscher von

ver schi edenen Vorstellungen tber ihre Verpflichtungen
ausgegangen sind. |Ist das Bewei sergebnis nicht eindeutig
genug, kann di e Bewei sl ast fir die Entschei dung den
Ausschl ag geben. In dieser Situation scheint es nicht
unvernunftig, zundchst die Frage zu kl aren, ob die
Anwendung von Artikel 55 (1) a) EPU schon deswegen
ausschei det, weil nach demunstreitigen zeitlichen

Abl auf die O fenbarung aulRerhal b der Frist von sechs
Monat en vor der tatsachlichen Einreichung der Anmel dung
erfolgt ist.

Was das angeblich neuheitsschadli che Dokunment angeht, so
ergi bt sich aus dem Vorbringen der Parteien im

Beschwer deverfahren, daR kein Fall vorliegt, in demdie
Her anzi ehung des prasenten Standes der Techni k ohne

wei teres eine abschlielBende Entscheidung erlaubt. D e
neue Entgegenhaltung ist in der Beschwerdebegrindung
genannt worden. Erm ttlungen beider Parteien deuten
darauf hin, dal die D ssertation offenbar erst nach dem
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ersten Prioritatstag in einer Bibliothek 6ffentlich
zugénglich war. D e Patentinhaberin hat beantragt, das
Dokunent als verspatet nicht zuzul assen. D e

Ei nsprechende halt das Dokument fur relevant, weil 4 von
den 5 unabhangi gen Ansprichen des Patents die erste
Prioritat nicht zukomrme. Das neue Dokument wirft somt
ei ne Rei he von Fragen auf, die nichts mt dem
Streitstoff in erster Instanz zu tun haben (Zul assung
des Dokunents, Zurickverweisung als "fresh case",

ausrei chende O fenbarung in der ersten Prioritats-

annel dung, Neuheit und erfinderische Tatigkeit gegenuber
dem Dokurent). Insgesant kann unter Berucksichtigung des
Part ei vorbringens i m Beschwerdeverfahren nicht ohne
wei t eres davon ausgegangen werden, dal sich die

Vor | agefrage als irrelevant fir die abschlielRende

Ent schei dung Uber die Aufrechterhaltung des Patents
erwei sen konnte. Viel nehr sind die CGesichtspunkte, die
ei ne abschl i eBende Entschei dung ohne Beantwortung der
Vor | agefrage erl auben wirden, tatsachlich und in ihrer
rechtlichen Bewertung ernsthaft unmstritten. Bei dieser
Sachl age erscheint es daher imlnteresse der

Ver fahrenseffizienz ebenfalls vertretbar, zunachst die
Vor | agefrage zu stellen

Di e Ausl egung von Artikel 55 EPU
Der Wortlaut der Vorschrift

Al's Ausgangspunkt fir di e Berechnung der Frist far
unschadl i che O f enbarungen bezei chnet Artikel 55 EPU die
Ei nrei chung der europdi schen Patentannel dung.

Bezugspunkt der Vorschrift ist demmach di e Einreichung
der zu prifenden Annel dung und nicht die Einreichung

ei ner Annel dung, deren Prioritéat in Anspruch genonmen
ist. Nach Artikel 89 EPU, der die Wrkungen des
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Prioritatsrechts regelt, hat das Prioritatsrecht die
Wrkung, dalR der Prioritatstag als Tag der europai schen
Pat ent anmel dung fir di e Anwendung von Artikel 54 (2) und
(3) EPU sowie von Artikel 60 (2) EPU gilt; Artikel 55
EPU i st in dieser Bezugnahme nicht genannt. Danmit sieht
weder der Wortlaut von Artikel 55 EPU noch der Wrtl aut
von Artikel 89 EPU vor, daR die Frist fur unschadliche
Vor benut zungen vom Prioritéatstag an zu berechnen ist.

Der Wortlaut i m Zusammenhang der Vorschrift

D e Patentinhaberin im Verfahren G 2/ 99 bezei chnet ein
sol ches Ergebnis der Wortausl egung nur als vordergrindig
ei ndeutig. Sie ist der Meinung, nach der Systematik des
Uber ei nkommens sei nicht zu erwarten, daR Artikel 55 EPU
neben der Ei nrei chung der europai schen Annel dung auch
die Einreichung einer prioritéatsbegriundenden Annel dung
erwdhne, weil sich die Vorschrift mt den

Vor ausset zungen der Patentierbarkeit und nicht mt den
W rkungen des Prioritéatsrechts befasse. Dabei wrd
freilich Ubersehen, daR das Uberei nkomren auRer hal b des
Kapitels Uber die Prioritat an einer Reihe von Stellen,
die Fristen regeln, den Prioritatstag alternativ

ausdr ickl i ch neben der Einrei chung der Annel dung oder
dem Annel detag anfiuhrt (vgl. etwa Artikel 77 (3) und (5)
EPU sowie Artikel 93 (1) Satz 1 EPU). Dies ist schon
deswegen erforderlich, weil aus G unden der
Recht ssi cherheit di e Entschei dung, an wel chen von
mehreren ndglichen Zeitpunkten eine Frist anknupft,

ni cht der Freiheit des Interpreten des Uberei nkonmens
tber| assen sein kann.

Die Vorlage T 377/95 greift das Argunent auf, Artikel 89
EPU enthalte eine indirekte Verwei sung auf Artikel 55
EPU (G inde Nr. 45). Dies soll sich daraus ergeben, daR
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Artikel 89 EPU auf Artikel 54 (2) und (3) EPU verwei se,
die den Stand der Techni k unfassend definierten. Es
erscheine willkirlich, Artikel 55 EPU aus dem Stand der
Technik in toto herauszunehnmen, zumal die in Artikel 89
EPU genannten Absadtze 2 und 3 gerade di e Abséatze des
Artikels 54 EPU seien, auf die sich Artikel 55 EPU

bezi ehe (so schon Loth, Neuheitsbegriff und
Neuhei t sschonfrist im Patentrecht, Koln 1988, S. 304).
Dem i st entgegenzuhal ten, daR Artikel 89 EPU die Wrkung
des Prioritatsrechts nicht generell auf den Stand der
Techni k bezi eht, sondern auf di e Anwendung von drei

ei nzel n genannten Vorschriften, zu denen Artikel 55 EPU
nicht gehort. Darin liegt der Unterschied zu Artikel 56
EPU, der fur die Beurteilung der erfinderischen

Tati gkeit generell auf den Begriff des Standes der
Techni k Bezug ni mt.

I m Gbrigen spricht gegen die Annahme einer inpliziten
Verwei sung in Artikel 89 EPU auf Artikel 55 EPU auch die
Verwendung verschi edener Begriffe in den beiden

Besti nmungen. Al's "Ei nrei chung” im Sinne von Artikel 55
EPU i st eine Tatigkeit des Anmel ders anzusehen; dies
ergi bt sich nicht nur aus dem Begriff sel bst, sondern
auch aus den Vorschriften Uber die Einreichung der

eur opai schen Patentanmel dung in Artikel 75 und Arti kel
76 (1) Satz 1 EPU oder aus der Befreiung vom
Vertretungserfordernis in Artikel 133 (2) EPU. Dagegen

i st der "Tag der Annel dung"” i m deutschen Text von

Arti kel 89 EPU gl ei chbedeutend nit dem Annel detag (i m
engl i schen und franzdsi schen Text gibt es nur jeweils
einen Begriff: "date of filing" und "date du dépét").
Der Annel detag ist ein Tag, der der Annel dung aufgrund
der Ei ngangsprifung (Artikel 90 (1) EPU) zuerkannt wird.
Der Annel detag ist nicht notwendig mt dem Tag der

Ei nrei chung von Annel dungsunterl agen identisch. I mFal
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verspatet eingereichter Zeichnungen kann der Annel detag
ver schoben werden (Artikel 91 (6) in Verbindung mt

Regel 43 EPU). An den Annel detag sind andere
Recht sf ol gen geknipft (z. B. die Laufzeit in Artikel 63
EPU) als an die Einreichung der europai schen

Pat ent annmel dung (z. B. die Frist zur Zahlung der ersten
Gebithren in Artikel 78 (2) EPU). Dies schlieBt es aus,
bei de Begriffe als gl ei chbedeutend zu behandeln. Die

G oRe Beschwerdekammrer kommt daher zu densel ben Ergebnis
wi e schon das Schwei zeri sche Bundesgericht in seinem
Uteil vom 19. August 1991 (ABlI. EPA 1993, 170 -

St apel vorrichtung) und der deutsche Bundesgerichtshof in
sei nem Beschl u3 vom 5. Dezenber 1995 (ABI. EPA 1998, 263
- Corioliskraft), daB aus dem Wrtlaut von Artikel 89
EPU und Artikel 55 EPU nicht hergeleitet werden kann
dall der Prioritatstag an die Stelle der Einreichung der
Annel dung tritt.

Der WIle des Cesetzgebers

Es kann auch nicht angenomen wer den, dal3 der
Anknupfungspunkt in Artikel 55 EPU versehentlich gewdhlt
wor den i st und dall dadurch Folgen eintreten, die den
Absi chten des Gesetzgebers w dersprechen. Dagegen
spricht schon, dalR der Gesetzgeber, w e vorstehend
dargel egt, an anderer Stelle des Uberei nkomens jeweils
bewul3t zwi schen den drei Zeitpunkten Prioritatstag,
Annel detag und Ei nrei chung der Annel dung al s

ver schi edenen ndgli chen Anknupfungspunkten

unt erschei det. Wl chen Zeit punkt die Einreichung der
Annel dung definiert, war dem Cesetzgeber gerade im
Zusanmmenhang mt den unschadlichen O f enbarungen bewuft.
Er hat namich di esen Zeitpunkt auch als AnknUpfungs-
punkt far die Erfdllung der Formerfordernisse zur

Gel tendmachung des Ausstel | ungsschut zes herangezogen. So
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hat er in Artikel 55 (2) EPU vorgeschrieben, daR bei

Ei nrei chung der Annel dung anzugeben ist, dalR die
Erfindung zur Schau gestellt worden ist. Die gleichfalls
in Artikel 55 (2) EPU vorgeschriebene Ausstellungs-
beschei ni gung i st gemdR Regel 23 Satz 1 EPU innerhalb
ei ner Frist von vier Mnaten nach Ei nrei chung der

Annel dung ei nzurei chen. Es kann dem Geset zgeber nicht
ohne weiteres unterstellt werden, dalR er in densel ben
sachli chen Zusamenhang in zwei Absatzen dersel ben
Besti mmung densel ben Begriff verwendet, jedoch damt
ver schi edene Zeitpunkte definieren will. Auch die
Mogl i chkeit, daR sowohl in Artikel 55 (1) EPU als auch
in Artikel 55 (2) EPU und in Regel 23 Satz 1 EPU der
Prioritatstag geneint sein soll, kann ausgeschl ossen
werden. Dies wirde ja bedeuten, dal3 di e Handl ungen nach
Artikel 55 (2) EPUi.V.m Regel 23 Satz 1 EPU schon zu
erfallen waren, bevor die Annel dung ei ngerei cht wirde.
For mer f or der ni sse, die vor Einreichung der Annel dung zu
erfillen sind, sind dem EPU aber frend.

Di e travaux préparatoires

Auch di e Gesetzgebungsgeschichte liefert keinen
Anhal t spunkt fir ein gesetzgeberisches Versehen. |In der
Fassung der Vorbereitenden Dokunente fur di e Minchner

D pl omati sche Konferenz | autete di e Anknupfung der Fri st
fur unschadliche O fenbarungen "... innerhalb von sechs
Monat en vor dem Annel detag ..." (Dok. M1, Artikel 53
des Entwurfs). Die niederlandi sche Del egation wollte

kl argestel It haben, dalR unter "Anmel detag" im Sinne der
Vorschrift der Tag der Einreichung der Annel dung
ver st anden werden misse. Daher wurde der Text der
Vorschrift in diesem Punkt klargestellt und "Annel det ag”
durch "Einrei chung" ersetzt (Berichte der Minchner

D pl omati schen Konferenz, Sitzungsbericht des
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Haupt ausschusses |, Dok. MPR/I, Rdn. 61). Bei dersel ben
CGel egenheit wurde eine weitere Anderung vor genommen und
auf grund ei nes Vorschl ags der britischen Del egation "..
i nnerhal b von sechs Monaten ..." durch die Formulierung
"... nicht fruher als sechs Monate ..." ersetzt, umdie
Ei nbezi ehung ni cht vorveroffentlichter, aber
prioritatsalterer kollidierender Annmel dungen in den
Anwendungsberei ch von Artikel 55 (1) a) EPU
sicherzustellen (Dok. MPR'I, a.a.0, Rdn. 62 ff).

Ver suche, den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1) b)
EPU zu erweitern, |ehnte der HauptausschuB | unter
ander em deswegen ab, weil eine sol che Anderung vom

St raBbur ger Pat ent iber ei nkonmen (SPU) abwei chen wiir de
(Berichte der Minchner Di pl omati schen Konferenz,

Anl age |, Bericht Uber die Beratungsergebni sse des
Haupt ausschusses |, Abschnitt C11.2).

Artikel 4 SPU regelt die Beriicksichtigung
m Bbr uchl i cher O f enbarungen in den Absatzen 2 und 4
wi e folgt:

(2) Vor behal t1ich der Bestimungen des Absatzes 4

di eses Artikels bildet den Stand der Technik alles, was
vor dem Tag der Einreichung der Patentannel dung oder

ei ner ausl andi schen Annel dung, deren Prioritat gultig
beansprucht wird, durch schriftliche oder nundliche
Beschrei bung, durch Benut zung oder in sonstiger Wise
der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist.

(4) Ein Patent kann nicht |ediglich aus dem G und
verwei gert oder fur nichtig erklart werden, dal3 die
Erfindung innerhal b von sechs Mnaten vor Einreichung
der Annel dung der Offentlichkeit zuganglich gemacht
worden ist, wenn die Ofenbarung unm ttel bar oder
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mttel bar zuruckgeht
a) auf einen offensichtlichen M Bbrauch zum Nachteil des
Annel ders oder seines Rechtsvorgangers oder

Di e unterschiedlichen Formulierungen in den beiden

Absat zen machen deutlich, dal beim Stand der Technik
nach Absatz zwei der Prioritatstag zu berucksichtigen

i st, wahrend bei dem offensichtlichen M RBbrauch in
Absatz 4 allein auf die Einreichung der Annel dung
abzustellen ist. Bei Ausarbeitung des SPU bestand
dengendld Ei nver nehnmen dar tber, dall es auf die

Ei nrei chung in dem betreffenden Staat und nicht auf die
Ei nrei chung ei ner Annel dung ankommt, deren Prioritat in
Anspruch genommen ist (Commttee of Experts on Patents,
Menmor andum by the Secretariat on the neeting held at
Strasbourg from7th to 10th Novenber 1961, Dok. EXP/Brev
(61) 8, Rdn. 7). Bei den parallelen Arbeiten zum EPU war
di e zust andi ge Arbeitsgruppe der Ansicht, dal eine

wei t er gehende Neuhei t sschonfri st nur auf der Ebene der
PVU dem Erfinder eine gesicherte Rechtsposition
verschaffen konne. Eine isolierte Regelung i m EPU gebe

i hmeine fal sche Sicherheit, die nicht nehr bestehe,
wenn er eine Nachannel dung auferhal b der Vertragsstaaten
des EPU ei nrei che (Ergebni sse der funften Sitzung der
Arbei t sgruppe "Patente” vom 2. bis 18. April 1962 in
Brussel, Dok. (EW5 3076/1V/62, S. 142, zu Artikel 15;
ahnlich Berichte der Minchner Dipl omati schen Konferenz,
Anl age |, Bericht Uber die Beratungsergebni sse des

Haupt ausschusses |, Abschnitt C11.2).

Daraus ergi bt sich zweierlei:
Erstens war dem Geset zgeber des EPU aus Artikel 4 (4)

SPU di e Anknupfung der Frist an die Einreichung der zu
pr if enden Annel dung bekannt. Zweitens wollte er in
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Artikel 55 EPU eine Regelung in Einklang nmit dem SPU
treffen. Dies entzieht jeder Vernutung die G undl age,
der Cesetzgeber habe die Reichweite der in Artikel
55(1)a) EPU getroffenen Regel ung nicht erkannt. Dies
kann unmso weni ger angenommen werden, als die Frage der
Kunul i erung der Prioritatsfrist mt der Schutzfrist fuar
unschéadl i che O f enbarungen auch bei Versuchen zur

Auswei tung der Regelung in Artikel 11 PVU erortert

wor den war und kontrovers geblieben ist (Ladas, Patents,
Trademar ks, and Rel ated Rights, Canbridge, Mss. 1975,
Vol . 1, & 341). Denentsprechend bel egen auch AuRerungen
i m Anschl u3 an di e Minchner Di pl omati sche Konferenz, dal
der Cesetzgeber die Sechsnonatsfrist bewul3t nicht vom
Prioritatstag an berechnen wollte (Bericht der deutschen
Del egation (Singer), GRUR Int. 1974, 47, 63; van Enpel,
The Granting of European Patents, Leyden 1975, Rdn. 88).
Di e Ent st ehungsgeschi chte des EPU liefert daher keinen
Anhal t spunkt daf or, daR der Wortlaut von Artikel 55 und
89 EPU nicht mit dem Sinn der Vorschriften ubereinstinmt
(Schwei zeri sches Bundesgericht, a.a.O, Gunde N
2.b)aa)). Da offensichtlich eine Regelung mt zeitlich
eng begrenzt em Anwendungsberei ch geschaffen werden
sollte, kann auch der Hi nweis auf die begrenzten

W r kungen der Vorschrift (Loth, a.a.O, S. 306) kaum
tberraschen.

Dynam sche Ausl egung

Auch die Vorlage T 377/95 interpretiert auf der

G undl age von Wortlaut und Zusamenhang des

Uber ei nkommens Artikel 55 (1) a) EPU dahin, daB die
Sechsnonat sfri st von der Einreichung der zu prifenden
Annel dung an zu berechnen ist und stellt fest, daR diese
Ausl egung dem W1 | en des Cesetzgebers bei der Schaffung
des Uber ei nkormens entspreche (G iunde Nr. 21, 24). Die
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Kanmer 3.3.4 neint jedoch, bei der Anwendung der
Vorschrift missten weitere CGesichtspunkte herangezogen
wer den, di e dem Cesetzgeber nicht bekannt gewesen seien
(G inde Nr. 26). Nach Abwagung der betroffenen

I nt eressen komt sie zu der Auffassung, dal3 ei ne enge,
auf das Erfordernis der Sorgfalt des Erfinders gestitzte
Ausl egung ni cht zu vernunftigen Ergebnissen fihre

(G inde Nr. 52). Sie nennt folgende Gesichtspunkte, die
sich erst nach Unterzeichnung des EPU ergeben hatten:

Di e Haufigkeit der I nanspruchnahnme von Prioritaten in
eur opai schen Pat ent annmel dungen

Die Vorlage T 377/95 (G unde Nr. 27) beruft sich auf
Lot h (Minchner Genei nschaftskomentar, Artikel 55 EPU
Rdn. 65), der unter H nweis auf den hohen Prozentsatz
eur opai scher Nachannel dungen di e Auffassung vertritt,
die Nichtkunulierung der Sechsnmonatsfrist mt dem
Prioritatsjahr hatte die fast vollige
Bedeut ungsl osi gkeit des Artikel 55 EPU zur Fol ge und
fihre zu einer Aushodhlung des Prioritéatsrechts.

Es mag zutreffen, dall der Gesetzgeber nicht

vor ausgesehen hat, in wevielen Fallen in européischen
Annel dungen Prioritaten in Anspruch genomren werden.
Jedenfalls war jedoch damt zu rechnen, dall zum ndest
Annel der aus Nicht-Vertragsstaaten regel maRi g die
Prioritat aus ihrem Heimatland in Anspruch nehnen. Damt
war di e Miglichkeit einer m Bbrauchlichen O fenbarung
vor dem Prioritatstag kei neswegs ein Fall, der sich fir
den Cesetzgeber als eine ungewbhnl i che Ausnahnesituation
dargestellt hatte. Imdbrigen ist es fur die Bewertung
des I nteressenkonflikts zwi schen dem von der

m Bbr auchl i chen O f enbarung betrof fenen Annel der und der
Offentlichkeit, insbesondere den Wettbewerbern, nicht
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von ent schei dender Bedeutung, w e haufig dieser

| nt eressenkonflikt auftritt: die abzuwigenden

| nt eressen, vor allem Einzelfallgerechtigkeit und
Recht ssi cherheit, bleiben stets dieselben. WIIl man
wegen ei ner Vielzahl von Fallen die Bewertung zu
@unsten des betroffenen Annel ders &ndern, so andert nman
si e auch notwendig in dersel ben Haufigkeit zu Lasten der
O fentlichkeit.

Was das Argunent der Aushohlung des Prioritatsrechts
angeht, so ist festzustellen, dalR das Prioritéatsrecht
unabhangi g vom Best ehen ei ner Regel ung uber unschadliche
O fenbarungen ist. Das Prioritatsrecht schitzt davor,
dalR ei ner Annel dung Tat sachen ent gegengehal t en werden,
die imPrioritatsintervall eingetreten sind (Artikel 4B
PVU). Dagegen betrifft das Prioritatsrecht nicht die
Frage, wel che Wrkungen vor dem Prioritatstag

ei ngetretene Tatsachen auf di e Nachannmel dung haben. Zwar
verpflichtet Artikel 11 (1) PVU die Vertragsstaaten zur
Gewdhrung von zeitweiligem Schutz fiar Erfindungen, die
auf antlich oder antlich anerkannten Ausstellungen zur
Schau gestellt werden, den das EPU in Artikel 55 (1) b)
EPU regelt. Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses

Schut zes verwei st di e Bestinmung aber auf das national e
Recht (Zu nbglichen Fornen di eses Schutzes siehe
Bodenhausen, Paris Convention for the Protection of

| ndustrial Property, Genf 1968, Artikel 11, Anm c¢). Zum
Verhaltnis zw schen dem einstweiligen Schutz und dem
Prioritatsrecht bestimt Artikel 11 (2) PVWUin Satz 1
dalR der einstweilige Schutz die Prioritatfrist nicht

ver| dngert, wihrend Satz 2 dem national en Recht die
Mogl i chkeit offenl &Bt, die Frist vom Tag der Ausstellung
an zu berechnen. Eine Verpflichtung der Vertragsstaaten,
die Frist zum Schutz vor unschadlichen O f enbarungen mt
der Prioritatsfrist zu kunulieren, enthalt die PVU
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dengendld nicht. Daraus ergi bt sich zugleich, dal auch
kei n Verstol?R gegen den G undsatz der |nl ander behandl ung
vorliegt. Wer eine Erstannel dung einreicht befindet sich
in einer anderen tatsachlichen Situation als der

Ei nrei cher einer spateren Anneldung. Dies gilt
unabhangi g davon, ob es sich w e bei der Unionsprioritat
um ei nen Sachverhalt mt Auslandsber Ghrung handelt,
oder w e bei der inneren Prioritat um einen reinen

| nl andssachverhalt. Artikel 2 PVU richtet sich nicht
dagegen, dall verschi edene Sachverhal te verschi eden
geregelt werden. Die negativen Folgen fur eine spatere
Anmel dung i m Ausl and sol | en, allerdings in beschré&nktem
Unf ang, durch Gewdhrung des Prioritatsrechts nach
Artikel 4 PVU konpensiert werden. Kein Staat ist aber
durch die PVU verpflichtet, den Nachanmel der in jeder

Hi nsicht so zu behandel n, als habe er die Annel dung
bereits amPrioritatstag eingereicht.

Der Zeitf aktor

Die Vorlage T 377/95 fidhrt hierzu aus (G inde Nr. 28-
30), vor Einfuhrung des Einspruchsverfahrens nach

Erteil ung seien verl dngerte Ausei nandersetzungen (zu
erganzen: durch Bertcksi chtigung m Bbr&uchlicher

O f enbarungen) vor dem Patentant nbglicherwei se ein

G und zur Besorgnis gewesen. Da das i m EPU vor gesehene
Ei nspruchsverfahren nach Patenterteil ung das Verfahren
vor der Erteilungsbehtrde ohnehin verl angert habe,
schei ne ei ne sol che Besorgnis nicht nehr dassel be

Gewi cht wi e friaher zu haben. In &hnlicher Wise vertritt
die Kammer 3.3.4 in ihrer Vorlage die Meinung, Bedenken
gegen Verzogerungen des Ei nspruchsverfahrens durch die
Not wendi gkeit von Bewei sauf nahnmen, insbesondere
Zeugenei nver nahnmen, hatten im Vergl eich zu friher nicht
mehr di e gl eiche Bedeutung, da im Verfahren vor dem EPA
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ohnehin die Halfte der Laufzeit des Patents vor einer
endgil ti gen Entschei dung vergangen sein konnte.

Di e Vorlage enthéalt keinen Bel eg dafir, dalR sich der
Geset zgeber tatsachlich von sol chen Uberl egungen hat
leiten | assen. Es ist auch nicht ersichtlich, dal
Ertei l ungs- oder Einspruchsverfahren fruher in den
Vertragsstaaten generell wesentlich kirzer gewesen
seien. ImCegenteil ist daran zu erinnern, dal parallel
zu den Vorarbeiten zum EPU i n den Niederl anden und in
Deut schl and di e auf geschobene Prifung eingefdhrt wurde,
um den Rickstand der anhangi gen Annel dungen abzubauen
und danmit die lberlange Bear beitungsdauer vor den Antern
di eser Lander zu verktirzen. Schliel3lich ist schwer
nachzuvol | zi ehen, warum kei ne Bedenken dagegen best ehen
soll en, ein ohnehin zu | anges Verfahren weiter zu

ver | dngern.

Arti kel 6 der Europai schen Menschenrecht skonventi on

Nach Artikel 6 (1) EVMRK hat jedernmann "Anspruch darauf,
dall seine Sache in billiger Wise o6ffentlich und

i nnerhal b ei ner angenessenen Frist gehdort wird, und zwar
von ei nem unabhangi gen und unparteiischen, auf Gesetz
beruhenden Cericht, das Uber zivilrechtliche Anspriche
und Verpflichtungen ... zu entscheiden hat". Unter
Bezugnahme auf die Praxis zur EMRK | egt die Vorl age

T 377/95 dar (Grinde Nr. 33-35), dalR aus der genannten
Besti mmung zur Erfillung des 4 ei chbehandl ungsgebots das
Recht hergeleitet wrd, sich auf Beweismttel und

Tat sachen zu bezi ehen, um sich gegen einen geltend
gemacht en Anspruch zu verteidi gen

Daraus folgert sie fur die vorliegende Situation, dal es
dem Pat enti nhaber nbglich sein misse, sich nach Arti kel
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55 (1) a) EPU auf einen M RBbrauch zu berufen, wenn der
CGegner behauptet habe, dem Patent fehle wegen einer

O f enbarung Neuheit oder erfinderische Tatigkeit (G unde
Nr. 35). Dabei wird aul3er Acht gel assen, dall es sich bei
dem Recht auf ein faires Verfahren im Sinne von Arti kel
6 (1) EMRK um ein Verfahrensrecht zur Gewdhrl ei stung der
Waf f engl ei chheit der Parteien handelt. Eine Partei sol
di e Miglichkeit haben, Beweismttel der Gegenpartei
durch geei gnete eigene Beweismttel zu entkraften
(Gotrian, Article 6 of the European Convention on Human
Rights - The right to a fair trial, Strasbourg 1996, pt.
91, mt Rechtsprechungsnachwei sen). Imvorliegenden Fal
geht es jedoch nicht darum dall es dem Pat enti nhaber
verwehrt ware, sich aus Verfahrensgrinden gegen

Behaupt ungen zur Wehr zu setzen, die seiner Minung nach
unrichtig sind. Es geht vielnehr umdie Frage des
materiell en Rechts, welche Sachverhalte bei der Prifung
von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit zu

ber ticksi chtigen sind. D e Ausgestaltung des nmateriellen
Rechts ist aber nicht Gegenstand von Artikel 6 (1) EMRK
die Vorschrift enthalt nur die verfahrensrechtliche
Garantie eines fairen Verfahrens, in dem uber die
Anspriche entschieden wird, wie inmrer sie der
betreffende Staat nach sei nem Ernessen vorsehen mag
(Harris/ O Boyle/ Warbrick, Law of the European
Convention on Human Rights, London 1995, S. 186f., mt
Recht sprechungsnachwei sen). Ei nes n&aheren Ei ngehens auf
di e sonstigen Voraussetzungen der Bestimrung bedarf es
daher imvorliegenden Zusammenhang ni cht.

Fol gen der Ausl egung nach dem Wort | aut
Unter H nweis auf die Entscheidung ei ner Einspruchs-

abteilung vom 8. Juli 1991 (EPOR 1992, 79 -
PASSONI / St and structure) neint die Kanmer 3.3.4, es sei
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ni cht verninftig, das Schicksal einer Annel dung davon
abhéngi g zu machen, ob sie urspringlich bei einem

nati onal en Ant oder bei m EPA ei ngereicht worden ist. Auf
di ese Alternative komt es jedoch fir die Berechnung der
Sechsnonat sfri st i m Zusammenhang mt einer

m Bbr auchl i chen O fenbarung nicht an. Unterstellt man

vi el mehr, dal3 fur das jeweilige nationale Ant eine mt
Arti kel 55 EPU harnonisierte Regelung gilt, so kommt es
al l ein darauf an, ob die zu beurteil ende Annel dung ei ne
Er st annmel dung oder eine nehr als sechs Mnate nach der
O f enbarung ei ngerei chte Nachanmel dung ist. Nur die

Er st annmel dung geni et den Schutz gegen die

m Bbr auchli che O f enbarung, nicht dagegen die

Nachanmel dung, nag si e bei m EPA oder bei einem

nati onal en Ant eingereicht sein.

Die Kammer 3.3.4 halt es auch far unverninftig, vom
Erfinder oder seinem Rechtsnachfol ger zu verl angen, eine
Nachanmel dung i nnerhal b von sechs Mnaten nach ei ner

m Bbr auchl i chen O f enbarung ei nzurei chen, wenn er erst
nachtréaglich von i hr erfahren habe. D eses Argument | &ft
sich freilich jeder zeitlichen Genze entgegenhalten

i nnerhal b der ei ne Annel dung ei ngerei cht werden nuf3, um
Schut z gegen m RBbrauchliche O fenbarung zu erhal ten.
Jedenfalls ist die Verletzung der Gehei mhal tung durch
die O fenbarung eher der Sphare des Erfinders und
spateren Annel ders zuzurechnen als der Sphare der

Al'l genei nheit, insbesondere seiner Wettbewerber. Nur der
Annel der kann geei gnete MaBnahnen treffen, die eine
unbefugte O fenbarung verhindern sollen. Es ist daher

ni cht von vornherein unverninftig oder unangenessen, den
hi er bestehenden I nteressenkonflikt imlInteresse der
Recht ssi cherheit zu Lasten des Annel ders zu | dsen, und
nicht imlinteresse der Einzelfallgerechtigkeit zu Lasten
der All genei nheit.
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I mibrigen ist nicht ersichtlich, dall die genannten

Wer t ungsgesi cht spunkt e dem CGeset zgeber unbekannt gewesen
war en; viel mehr handelt es sich um Erwagungen, die jeder
Di skussi on ei ner Neuheitsschonfrist inmmnent sind. In

di eser Hinsicht ist es der Rechtsanwendung verwehrt,

i hre ei gene Abwadgung an die Stelle der Bewertung des
Ceset zgebers zu setzen

Ni chts anderes kann aus dem H nweis der Patent -

i nhaberi nnen auf die zw schenzeitliche Rechtsentw ckl ung
i nsbesondere in Deutschland hergel eitet werden. Dort
habe der Gesetzgeber im Bereich des Gebrauchsnuster- und
Geschmacksnusterrechts di e Neuheitsschonfrist an den fir
den Zeitrang der Annel dung malRgeblichen Tag geknipft,
der auch der Prioritéatstag sein kann (vgl. 8 3 Satz 3
DE- GebrM5 8§ 7a DE-GeschnmMG). Darin sei ein Zeichen
daf ir zu sehen, dall das Fehl en einer ausrei chenden
Neuhei t sschonfri st zunehnmend al s unbefri edi gend

enpf unden werde. Cerade di ese gesetzgeberische
Entw ckl ung in Deutschland zei gt aber, dal3 die
rechtspolitische Entschei dung Uber eine Ausweitung des
Anwendungsber ei chs der Neuheitsschonfrist als Sache des
Ceset zgebers behandelt worden ist. So hat der deutsche
Ceset zgeber auch differenziert und den Unterschied in
der Neuheitsschonfrist zw schen Gebrauchsnuster und

Pat ent bewul3t bestehen | assen. Dem | ag di e Erwadgung
zugrunde, dall Winsche, die rigorose Ei nschréankung der
Neuhei t sschonfri st im Patentrecht zu revidieren,

si nnvol | erwei se nur i m Rahnmen ei ner unfassenden

i nternational en Abstinmung erfillt werden kdnnten

(Begr iindung zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des
CGebrauchsmnust ergeset zes, Teil B, Zu Nr. 2, Pt.2,

Bl .f.PMZ, 1986, 320, 324).

| nsgesanmt ist nicht zu erkennen, dal3 sich seit der

2061.D Y A
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Unt er zei chnung des Uber ei nkonmens Gesi cht spunkt e er geben
hatten, die Gund zu der Annahnme geben kodnnten, eine dem
Wortl aut getreue Auslegung von Artikel 55 (1) a) EPU
stehe in Wderspruch zu den vom Geset zgeber verfol gten

Zi el en. Daher bedarf die zw schen den Parteien streitige
Frage, unter wel chen Voraussetzungen ei ne dynam sche
Ausl egung zu ei nem vom Ceset zeswort| aut abwei chenden
Ergebni s fidhren kann, keiner weiteren Er0orterung.

Das Ergebnis der vorstehenden Auslegung steht in

Ei nkl ang mt den hoéchstrichterlichen Entschei dungen in
der Schweiz und in Deutschland (s.o. Nr. 2.2). Besonders
hi nzuwei sen i st auf die eingehend begrindete

schwei zeri sche Entschei dung, weil der schweizerische
Geset zgeber fur das national e Recht eine andere LOsung
gewahlt hat, die ausdricklich an den Prioritatstag
anknupft. Das Gericht hat eine inhaltliche

Uber ei nsti nmmung der unterschiedlich formulierten

Regel ungen des national en und des européi schen Rechts
vernei nt, obwohl die schweizerischen Materialien darauf
hi ndeut eten, dall der national e Geset zgeber die

Regel ungen al s gl ei chbedeut end angesehen hatte (a.a.O,
G inde Nr. 2a) und 2b)dd), letzter Abs.).

Zu ei nem anderen Ergebnis ist die hochstrichterliche
Recht sprechung in den Ni ederl anden gekommen. Die

Ent schei dung des Hoge Raad vom 23. Juni 1995 (ABI. EPA
1998, 278 - Follikelstinmulationshornon I1) ist im

Ver fahren der einstweiligen Verfligung ergangen und
stellt in ihrer knappen Begrindung auf den Schutzzweck
von Artikel 55 EPU ab. Sie zeigt keine Gesichtspunkte
auf, die das hier gewonnene Ergebnis in Frage stellen.

Ent schei dungsf or nel

2061.D



- 28 - G 0002/ 99

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e der Groflen Beschwerdekamrer vorgel egte Rechtsfrage wrd
wi e fol gt beantwortet:

Fur di e Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Arti kel
55(1) EPU ist der Tag der tatséachlichen Einreichung der

eur opai schen Pat ent annel dung nmal3gebend; der Prioritatstag ist
fiar di e Berechnung dieser Frist nicht heranzuzi ehen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

W Roepstorff P. Messerl
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