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Die der Grol3en Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt

beantwortet:

1. Da Regel 140 EPU nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents
herangezogen werden kann, ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche
Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzuldssig, also auch nach Einleitung des

Einspruchsverfahrens.

2. In Anbetracht der Antwort auf die erste Vorlagefrage erubrigt sich eine

Beantwortung der zweiten Vorlagefrage.

Sachverhalt und Antrage

I. In der Sache T 1145/09 hat die Technische Beschwerdekammer 3.5.03 mit
Zwischenentscheidung vom 17. Juni 2010 der Grol3en Beschwerdekammer folgende

Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPU,
den der Patentinhaber erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens stellt, zulassig?
Ist insbesondere das Fehlen einer Fristsetzung in Regel 140 EPU so auszulegen,
dass eine Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 EPU

jederzeit erfolgen kann?

2. Wenn ein solcher Antrag fur zulassig erachtet wird, muss dann die
Prufungsabteilung im Ex-parte-Verfahren bindend tber diesen Antrag entscheiden,
sodass die Einspruchsabteilung nicht mehr prifen kann, ob die
Berichtigungsentscheidung eine unzulassige Anderung des erteilten Patents darstellt?

II. Der am 10. September 2004 eingereichte Einspruch beruhte allein auf dem Grund
der unzulassigen Erweiterung (Art. 100 c¢) EPU), wobei das einzige Argument war,

dass das in Anspruch 1 des angefochtenen Patents enthaltene Merkmal

"means for initiating (56) a command related to a position of the device data"



in der urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart gewesen
sei. Die Patentinhaberin brachte in ihrer Einspruchserwiderung vom 27. April 2005
vor, dass dies auf einen Schreibfehler zurtickzufiihren sei, der bei der Anderung von

Anspruch 1 im Erteilungsverfahren aufgetreten sei, und das Merkmal lauten solle

"means for initiating (56) a command related to a portion of the device data".

Anstelle von "position” solle es "portion” heil3en. Mit Schreiben vom

27. Dezember 2005 beantragte sie, das Einspruchsverfahren auszusetzen und die
Sache an die Prufungsabteilung zurickzuverweisen, damit diese das erteilte Patent
nach Berichtigung gemaR Regel 89 EPU 1973 neu herausgebe. Am

2. November 2006 erliel ein fur die Einspruchsabteilung tatiger Formalsachbearbeiter
eine Mitteilung, in der es hiel3, dass die Sache an die Priifungsabteilung
zurtckverwiesen und die Prufung des Einspruchs ausgesetzt werde, bis die endgtiltige
Entscheidung der Prifungsabteilung ergangen sei.

lll. Die Einsprechende legte Beschwerde ein, die von der Kammer 3.5.03 in ihrer
Entscheidung T 165/07 vom 23. November 2007 als unzuléssig zurickgewiesen
wurde. Die Kammer befand, dass die Mitteilung des Formalsachbearbeiters keine
Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPU 1973 sei und die
Einspruchsabteilung noch nicht Gber den Antrag der Patentinhaberin entschieden
habe, das Einspruchsverfahren auszusetzen und die Sache zur Entscheidung Uber
den Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPU 1973 an die Priifungsabteilung

zurickzuverweisen.

IV. Am 12. Marz 2009 erging die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
das Einspruchsverfahren auszusetzen, die Sache zur Entscheidung Uber den
Berichtigungsantrag nach Regel 140 EPU (die Regel 89 EPU 1973 entspricht) an die
Prufungsabteilung zuriickzuverweisen und eine gesonderte Beschwerde gegen diese
Entscheidung zuzulassen. Die Einsprechende legte gegen diese Entscheidung
Beschwerde ein. Um das Beschwerdeverfahren zu beschleunigen, versandte die
Kammer 3.5.03 frihzeitig eine Mitteilung mit ihrer vorlaufigen Auffassung, wonach

hier unter Umstanden eine Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeutung eine



Befassung der GroRen Beschwerdekammer rechtfertige. Die Beteiligten erklarten
sich damit einverstanden, dass - nach erfolgter Erwiderung der Patentinhaberin auf
die Beschwerdebegrindung - ohne vorherige mundliche Verhandlung eine
Zwischenentscheidung zur Befassung der Grol3en Beschwerdekammer mit

Rechtsfragen erlassen wirde.

V. Zur Begrindung ihrer Auffassung, dass sich im vorliegenden Fall sowohl eine
Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeutung stelle als auch eine einheitliche
Rechtsanwendung gesichert werden musse, aul3erte sich die vorlegende Kammer in

ihrer Zwischenentscheidung unter anderem wie folgt:

1. Eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens, damit die Prifungsabteilung Giber den
Berichtigungsantrag der Patentinhaberin nach Regel 140 EPU entscheiden kénne,
verzogere das Verfahren unter Umstanden erheblich. Eine solche Aussetzung lasse
sich nur rechtfertigen, wenn der nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellte
Berichtigungsantrag der Beschwerdegegnerin nach Regel 140 EPU einen zuldssigen
Rechtsbehelf darstelle, Gber den nur die Prifungsabteilung bindend entscheiden
kénne, und wenn der Ausgang des Einspruchsverfahrens maf3geblich von dieser

Entscheidung abhénge.

2. Regel 140 EPU enthalte keine Frist fuir die Beantragung der Berichtigung von
Entscheidungen. Gehe man davon aus, dass Berichtigungsantrdge nach

Regel 140 EPU, die erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellt wiirden,
Uberhaupt zulassig und von der Prifungsabteilung zu bearbeiten seien, so ergaben
sich zwangslaufig bestimmte Fragestellungen, weil zu ein und demselben Patent
"parallele” Verfahren anhangig seien, wie sich im vorliegenden Fall zeige, in dem die
beantragte Berichtigung eben jenes Merkmal betreffe, auf das sich der Einspruch
stutze. (Die Beteiligten waren sich darin einig, dass der Einspruch bei einer
Zulassung der Berichtigung durch die Prifungsabteilung gegenstandslos wirde und
wahrscheinlich als unbegrindet oder - aufgrund der riickwirkenden Wirkung der

Berichtigungsentscheidung - als unzuldssig zuriickgewiesen wirde.)

3. Laut der Entscheidung G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322, Nr. 3 c) der

Entscheidungsgriinde) gehe aus den Materialien zum EPU betreffend die



Regel 89 EPU 1973 hervor, dass es dem Gesetzgeber ein Anliegen gewesen sei,
dass Dritten aus der Berichtigung von Verfahrensfehlern keine nachteiligen
Wirkungen entstehen dirften. Da ein erteiltes Patent durch die Berichtigung inhaltlich
nicht geandert werde, kdnne also argumentiert werden, dass es unerheblich sei, ob
dem Einspruchsverfahren die urspriingliche oder die berichtigte Fassung des Patents

zugrunde gelegt werde.

4. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern beantworte die Frage, ob die
Einspruchsabteilung an eine Berichtigungsentscheidung der Prifungsabteilung
gebunden sei, nicht einheitlich. So komme die Kammer 3.3.02 in ihrer Entscheidung
T 268/02 vom 31. Januar 2003 ohne nahere Begriindung zu dem Schluss, dass die
Einspruchsabteilung - und im Einspruchsbeschwerdeverfahren die
Beschwerdekammer - grundsatzlich zu einer Uberprifung befugt sei, ob die
Prufungsabteilung die Bestimmungen der Regel 89 EPU 1973 korrekt angewandt
habe. Die Kammer 3.2.01 dagegen komme in ihrer Entscheidung T 79/07 vom

24. Juni 2008 zum gegenteiligen Ergebnis.

5. Die im vorliegenden Fall zu entscheidende Verfahrensfrage, namlich ob die
Einspruchsabteilung ihr Verfahren aufgrund des Berichtigungsantrags der
Beschwerdefiihrerin nach Regel 140 EPU aussetzen sollte, hdnge mafRgeblich davon
ab, ob ein solcher nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag ein
zulassiger Rechtsbehelf sei, Uber den bindend zu entscheiden nur die

Prifungsabteilung befugt sei.

6. Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hatte vorgebracht, dass eine
Zurtckverweisung an die Prufungsabteilung und folglich eine Aussetzung des
Einspruchsverfahrens verfahrensrechtlich unfair ware, gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung der Verfahrensbeteiligten verstoRen wirde und ihr keinen
Rechtsbehelf gegen die Berichtigungsentscheidung lassen wirde, wohingegen die
Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung Beschwerde

einlegen kdnne, wenn ihrem Berichtigungsantrag nicht stattgegeben werde.

7. Die vorlegende Kammer hatte Zweifel, ob das EPU so auszulegen sei, dass ein

erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag nach



Regel 140 EPU zulassig sein kdnne. Wirde ein solcher Antrag zugelassen, konnte
er es der Patentinhaberin de facto ermdglichen, ein zunachst mehrseitiges Verfahren
in Bezug auf eben jenen Aspekt, der Anlass fur den Einspruch war, in ein einseitiges
Verfahren umzuwandeln. Die Kammer hatte vor allem Bedenken, dass die
Einsprechende ohne Rechtsbehelf zurtickbleiben kdnnte, falls die Prifungsabteilung
die immanenten Grenzen der Regel 140 EPU (iberschreiten und den

Erteilungsbeschluss durch ihre "Berichtigungsentscheidung" inhaltlich &ndern sollte.

VI. Am 27. Juli 2010 erliel3 die Gro3e Beschwerdekammer eine Mitteilung an die
beiden am Beschwerdeverfahren Beteiligten und forderte sie auf, bis Ende
November 2010 zu den vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen. Die
Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) nahm nicht Stellung. Die Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin) reichte mit Schreiben vom 29. November 2010 eine Stellungnahme

ein, die sich wie folgt zusammenfassen lasst:

1. Anders als die meisten EPU-Vorschriften, die eine bestimmte Frist oder
Zeitspanne (z. B. zur Stellung des Prifungsantrags, Einreichung einer
Teilanmeldung, Beanspruchung einer Prioritat oder Einlegung von Einspruch oder
Beschwerde) vorgaben, die einzuhalten sei, sehe Regel 140 EPU keine Frist vor und
sollte daher so ausgelegt werden, dass die Einreichung eines Berichtigungsantrags

jederzeit moglich sei, auch noch im Einspruchsverfahren.

2. Da eine Berichtigung nach Regel 140 EPU offensichtlich sein misse, kénne sie
nicht tberraschend sein. Die Vornahme einer Berichtigung sollte allein von der
Zulassigkeit des Antrags anhangen, und nicht davon, wann der Fehler bemerkt und
der Antrag gestellt werde. Hier eine Frist zu setzen, wiirde bedeuten, dass die
offenbare Unrichtigkeit nach einer bestimmten Zeit plotzlich nicht mehr vorhanden sei
und die unberichtigte Entscheidung die Absicht der entscheidenden Instanz

wiedergebe.

3. Die Einspruchsabteilung sollte nicht tber die Zulassigkeit einer berichtigten
Entscheidung befinden drfen, die lediglich in die Form gebracht wurde, die der

Fachmann beim Lesen der Entscheidung als korrekt erkannt hétte. Es handle sich



dabei nicht um eine Anderung, deshalb kénne die Einspruchsabteilung auch nicht

prufen, ob ein VerstoR gegen Artikel 123 (3) EPU vorliege.

4. Da nach Regel 140 EPU sowohl der Fehler als auch dessen Berichtigung fiir den
Fachmann offensichtlich sein missten, seien Dritte weder durch die Berichtigung als
solche beschwert noch dadurch, dass sie jederzeit wahrend der Laufzeit eines

Patents vorgenommen werden kdnne.

5. Dass die Einsprechende moglicherweise den Einspruch verliere, ohne
Beschwerde einlegen zu kdnnen, habe sie selbst zu verantworten, weil sie sich nur
auf einen einzigen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU berufen habe, und es
konne nicht sein, dass das EPA das Einspruchsverfahren nun im alleinigen Interesse
der Einsprechenden fortfiihren misse. Aul3erdem schmaélere die Berichtigung eines
Fehlers im Erteilungsbeschluss in keiner Weise das Recht der Einsprechenden,

nationale Nichtigkeitsverfahren einzuleiten.

VII. Die GrolRe Beschwerdekammer forderte den Prasidenten des Europaischen
Patentamts gemaR Artikel 9 VOGBK auf, sich zu duRern; seine AuRerungen sind,
soweit sie fur die vorliegende Entscheidung relevant sind, nachstehend

zusammengefasst:

1. Regel 140 EPU erlaube nur die Berichtigung von sprachlichen Fehlern und
Schreibfehlern (die im Allgemeinen unproblematisch seien) und von offenbaren
Unrichtigkeiten, was gemafR der Rechtsprechung bedeute, dass der Text einer
Entscheidung nicht die tatsachliche Absicht der entscheidenden Instanz wiedergebe
(s. T 450/97, ABI. EPA 1999, 67, Nr. 5.2 der Entscheidungsgriinde). Die Begrenzung
auf offenbare Unrichtigkeiten sei aus Griinden der Rechtssicherheit und zur
Vermeidung von nachteiligen Wirkungen fur Dritte gerechtfertigt. Die Materialien zum
EPU belegten, dass der Schutz Dritter dem Gesetzgeber ein besonderes Anliegen
war. Fihre die beantragte Berichtigung zu einer Anderung des Umfangs der

Anspriiche, so konne dies fur Dritte gravierende Konsequenzen haben.

2. Aufgrund der Formulierung "im Verfahren vor dem Européischen Patentamt” in

Artikel 123 (1) EPU diirften Antrage auf Berichtigung von Mangeln in den im



Prufungsverfahren eingereichten Unterlagen nach Regel 139 EPU nur beriicksichtigt
werden, solange dieses Verfahren anhangig sei. Danach komme nur noch eine
Berichtigung nach Regel 140 EPU in Betracht, und von dieser Regel, die keine
ausdruckliche Frist setze, machten die Anmelder haufig Gebrauch, um die
Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten zu beantragen, wenn dies nach

Regel 139 EPU nicht mehr moglich sei.

3. Nach der derzeitigen erstinstanzlichen Praxis misse ein Antrag nach

Regel 140 EPU nicht wahrend eines anhangigen Verfahrens gestellt werden, man
kénne ihn auch nach der Erteilung des Patents stellen und ihm kénne jederzeit
stattgegeben werden, auch nach Beginn und sogar nach Abschluss des
Einspruchsverfahrens. Uberschreite die Priifungsabteilung die durch Regel 140 EPU
vorgegebenen Grenzen, so konnte das Fehlen einer Frist erhebliche Probleme
bereiten, nicht nur wenn der Berichtigungsantrag im Einspruchverfahren gestellt
werde, sondern auch, wenn er nach Ablauf der Einspruchsfrist gestellt werde. In
diesem Fall gebe es keine Handhabe, um zu prifen, ob die Berichtigung sich
innerhalb der immanenten Grenzen der Regel 140 EPU bewege; Dritte verfiigten
dann unter bestimmten Umstanden Uber kein angemessenes Rechtsmittel mehr und
mussten in anderen Fallen auf das nationale Nichtigkeitsverfahren ausweichen, was
umstandlich wére. Eine Frist wirde daher Rechtssicherheit und Schutz fur Dritte
bieten, ohne dass dadurch das Recht (und die Pflicht) der Patentinhaber nach

Regel 71 (3) EPU geschmalert wiirde, ihr Einverstandnis mit der fiir die Erteilung

vorgesehenen Fassung zu erklaren.

4. Nach der derzeitigen Praxis (gemafR T 79/07 vom 24. Juni 2008) werde, wenn
wahrend eines anhangigen Einspruchsverfahrens ein Antrag auf Berichtigung nach
Regel 140 EPU gestellt werde, das Einspruchsverfahren ausgesetzt und die Sache
an die Prufungsabteilung zuriickverwiesen; es werde erst wieder aufgenommen,
wenn die Prifungsabteilung eine endgiltige Entscheidung getroffen habe. Da der
berichtigte Erteilungsbeschluss aufgrund der Riuckwirkung sein urspringliches
Datum behalte, werde die Offentlichkeit durch einen Hinweis im Européischen
Patentblatt und die Herausgabe eines Korrigendums tUber die Berichtigung informiert;
Nummer und Datum des Patentblatts wirden im Europaischen Patentregister

ausgewiesen. Es werde kein neuer Erteilungsbeschluss erlassen und kein (neuer)



Hinweis auf die Erteilung im Patentblatt bekannt gemacht, es beginne keine neue
Einspruchsfrist, das anhangige Einspruchsverfahren werde wieder aufgenommen
und auf der Grundlage des berichtigten Erteilungsbeschlusses fortgesetzt. Diese

aktuelle Praxis sei in Bezug auf funf Aspekte problematisch:

Erstens konne sich das Einspruchsverfahren dadurch erheblich verzdgern,
insbesondere wenn der Patentinhaber gegen die Zurlickweisung seines
Berichtigungsantrags Beschwerde einlege.

Zweitens stiinde einem Einsprechenden im Falle einer fehlerhaften Entscheidung der
Prifungsabteilung, die die Grenzen der Regel 140 EPU (berschreite und gegen
Artikel 123 (3) EPU verstoRe, nicht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfiigung,
wahrend der Patentinhaber sehr wohl Beschwerde gegen eine abschlagige

Entscheidung einlegen konnte.

Drittens konnten Dritte benachteiligt werden, wenn namlich jemand im Vertrauen auf
ein erteiltes Patent beginne, eine Erfindung zu nutzen, und spater feststellen misse,
dass er das berichtigte Patent verletze oder wenn er - wiederum im Vertrauen auf
das erteilte Patent - darauf verzichte, Einspruch einzulegen, und dann nach der
Berichtigung dieses Rechtsmittels beraubt sei. Es gebe keine Vorschrift, die Dritte
schiitze - anders als in anderen Situationen, in denen das EPU zwischen den
Interessen der Offentlichkeit und denen des Patentinhabers abwéage (vgl.

Art. 70 (4) b), 112a (6) und 122 (5) EPU).

Viertens hatten Einsprechende keine Mdglichkeit, ihr Vorbringen vor der
Prufungsabteilung vorzutragen oder gegen die Berichtigungsentscheidung
Beschwerde einzulegen. Da diese Entscheidung keine neue Einspruchsfrist in Gang
setze, stehe ihnen auch kein anderes Rechtsmittel zur Verfliigung, um das Patent
anzufechten, was besonders dann unvertretbar sei, wenn der anhéngige Einspruch
infolge der Berichtigung zurtickgewiesen werde. Lege ein Einsprechender dann
Beschwerde ein, so kdnne er nicht die Berichtigung als solche anfechten, die aber
der eigentliche Grund fur die Zuriickweisung seines Einspruchs war. Ebenso wenig

gebe es eine Vorschrift zur Riickzahlung oder Erstattung der Einspruchsgebdihr.
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Funftens werde der Grundsatz der Gleichbehandlung der am Einspruchsverfahren
Beteiligten infrage gestellt, da ein Patentinhaber ein mehrseitiges in ein einseitiges
Verfahren umwandeln kdnnte, in dem dann Uber eine fur das Einspruchsverfahren

malfigebliche Frage entschieden werde, namlich Gber den Inhalt des Patents.

VIII. Auf eine Aufforderung der GroRen Beschwerdekammer nach Artikel 10 (2)
VOGBK (s. ABI. EPA 2010, 402) an Dritte, Stellungnahmen einzureichen, gingen
zwei Amicus-curiae-Schriftsatze ein. Der erste stammte vom Institut der beim EPA
zugelassenen Vertreter (epi). Nach dessen Ansicht seien die der Grol3en
Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen zu bejahen. Ein Antrag nach
Regel 140 EPU sollte jederzeit zulassig sein, auch noch nach Einleitung des
Einspruchsverfahrens, nur die Prifungsabteilung sollte befugt sein, Uber diese
Antrage zu entscheiden, und eine Uberprifung dieser Entscheidung durch die

Einspruchsabteilung sollte ausgeschlossen sein, und zwar aus folgenden Griinden:

1. Regel 140 EPU diene der Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen des EPA,
nicht in vom Patentanmelder oder -inhaber eingereichten Unterlagen, und die hierflr
geltenden Mal3stabe sollten streng sein. Angesichts der Art der moglichen

Berichtigungen enthalte Regel 140 EPU zu Recht keine Frist.

2. Die Einspruchsabteilung dirfe nicht zu einer Uberprifung der Entscheidung der
Prufungsabteilung befugt sein, da ansonsten der Ausgangspunkt fiir die Analyse
nach Artikel 123 (3) EPU unsicher sei.

3. Was das Argument der Einsprechenden in der Vorlagesache angehe, dass ihr
kein Rechtsbehelf gegen die Berichtigungsentscheidung zur Verfiigung stiinde, weil
sie am Verfahren vor der Prifungsabteilung nicht beteiligt sei, so erscheine dies
vielleicht drastisch, ergebe sich aber als logische Konsequenz aus der Ruckwirkung

einer Berichtigung des Erteilungsbeschlusses.

4. Bezuglich der Eventualitat, dass die Prifungsabteilung die Grenzen des
Rechtsbehelfs der Regel 140 EPU uberschreite, sei die Einspruchsabteilung
jederzeit befugt, die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU zu prufen, und zwar auch

in der berichtigten Fassung des Patents.
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IX. Der zweite Amicus-curiae-Schriftsatz wurde von einer Sozietat europaischer
Patentanwalte eingereicht, die im Verfahren zum europaischen Patent Nr. 1800984
die Einsprechende vertritt. In diesem Fall ging das Patent aus einer Teilanmeldung
hervor, in der nur eine der beiden Prioritaten der Stammanmeldung beansprucht
worden war. Nach der Erteilung des Patents und dem Beginn des
Einspruchsverfahrens stellte die Patentinhaberin einen Antrag nach Regel 139 EPU
zur Berichtigung dieses Prioritdtsanspruchs. Die Einspruchsabteilung verwies die
Sache "zur Berichtigung der Prioritatsangaben™ an die Prufungsabteilung zurtck, und
diese erlieR eine Entscheidung nach Regel 140 EPU, den Erteilungsbeschluss
dahingehend zu berichtigen, dass dort die zweite Prioritdt ausgewiesen werde. In
dem Schriftsatz wird ausgefihrt, dass der auf dem angeblich neuheitsschadlichen
Inhalt der nicht genannten Prioritatsunterlage basierende Einspruchsgrund damit
entkraftet worden sei, ohne dass die Einsprechende am Berichtigungsverfahren habe
teilnehmen kénnen und ohne dass die von ihr beantragte mundliche Verhandlung

stattgefunden habe.

Entscheidungsgrinde

1. Die Grol3e Beschwerdekammer teilt die in der Entscheidung der vorlegenden
Kammer dargelegte Auffassung (Nr. 17 der Entscheidungsgrtinde), dass die
Vorlagefragen einen entscheidenden Aspekt in dem dieser Kammer vorliegenden
Fall betreffen, namlich die Auslegung der Regel 140 EPU, die Abgrenzung der
Zustandigkeit von Prifungs- und Einspruchsabteilung sowie die mogliche
Uberlappung von einseitigem und mehrseitigem Verfahren. Die
Verfahrensvorschriften des EPU enthalten hierzu keine Aussage, und die standige
Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist zumindest teilweise uneinheitlich (s.
vorstehende Nr. V.4). Die Vorlage ist somit zulassig, weil sie die beiden in

Artikel 112 (1) a) EPU genannten Voraussetzungen erfillt, d. h. sie dient der
Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung, und es handelt sich um

Rechtsfragen von grundsatzlicher Bedeutung.

2. Regel 140 EPU lautet:
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“In Entscheidungen des Europaischen Patentamts kbnnen nur sprachliche Fehler,

Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden."

Dies ist exakt derselbe Wortlaut wie in der frilheren Regel 89 EPU 1973. Daher wird,
auch wenn es hier um beide Fassungen geht, nicht zwischen der jetzigen und der
friheren Regel bzw. zwischen der Rechtsprechung zu der einen oder der anderen

unterschieden.

3. In den Vorlagefragen wird die Formulierung "Antrag auf Berichtigung des
Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPU" verwendet, und demzufolge geht es in
dieser Entscheidung nicht um die Berichtigung irgendwelcher anderer
Entscheidungen. Ferner ist trotz der Bezugnahme auf die Berichtigung von
Erteilungsbeschlissen klar, dass es in der Vorlageentscheidung nur um den Wortlaut
von Patenten geht, die als Bestandteil des Erteilungsbeschlusses angesehen werden,
da in Mitteilungen nach Regel 71 (3) EPU darauf verwiesen wird (s. T 850/95,

ABI. EPA 1996, 455, Nr. 2 der Entscheidungsgriinde). Diese Entscheidung
beschrankt sich daher auf Berichtigungen, die im Patent selbst vorgenommen
werden, d. h. in der Beschreibung, den Anspriichen und den Zeichnungen (haufig als
"Patentunterlagen” bezeichnet). Ein besonderes Merkmal dieser Patentunterlagen ist,
dass sie nicht nur vom Patentanmelder erstellt werden, sondern auch nur mit seinem
Einverstandnis Gegenstand des Erteilungsbeschlusses sein kénnen (s. Art. 113 (2)
und R. 71 EPU sowie nachstehende Nr. 10). Diese Entscheidung der GroRRen
Beschwerdekammer beschrankt sich also auf Berichtigungen der Beschreibung, der
Anspriiche und der Zeichnungen in Erteilungsbeschlissen, und wo in der
Begriindung von "Berichtigung eines Patents" oder "Berichtigung von Patenten” die

Rede ist, sind diese Stellen entsprechend zu verstehen.

4. Aus dieser Beschrankung der Begriindung auf die Berichtigung von Patenten folgt
auch, dass sich die GroRe Beschwerdekammer hier nicht mit anderen méglichen
Berichtigungen des Erteilungsbeschlusses befasst, auch nicht mit Berichtigungen der
bibliografischen Daten, und dass sie demzufolge nicht auf Félle einzugehen braucht,
wie sie im zweiten Amicus-curiae-Schriftsatz beschrieben werden (s. vorstehende

Nr. IX). Regel 71 (3) EPU ist mit Wirkung vom 1. April 2012 geandert worden

(ABI. EPA 2010, 637), sodass sie sich nunmehr auch auf bibliografische Daten
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erstreckt, die dem Anmelder ebenfalls mitzuteilen sind (wodurch die bisherige EPA-
Praxis festgeschrieben wurde). Da jedoch in der geanderten Regel 71 (3) EPU die
Fassung, in der die Prufungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, und die
zugehorigen bibliografischen Daten getrennt aufgefuhrt sind, ist klar, dass die
bibliografischen Daten auch nach der Regeléanderung nicht Bestandteil des
Patenttextes sind. (Nachfolgende Verweise auf Regel 71 EPU beziehen sich auf die

Fassung vor der Anderung.)

5. Wie die Grol3e Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/97 (ABI. EPA 2000,
322, Nr. 3 ¢) der Entscheidungsgriinde) unter Verweis auf die Materialien zum EPU
ausgefuhrt hat, hat der enge Spielraum bei den zuldssigen Berichtigungen nach
Regel 140 EPU (der damaligen Regel 89 EPU 1973) seinen Grund in der

Rechtssicherheit und der Vermeidung nachteiliger Wirkungen fur Dritte:

"Aus den Materialien zum EPU betreffend die Regel 89 EPU geht im Ubrigen hervor,
dass der Schutz Dritter dem Gesetzgeber ein Anliegen war. Das zeigt sich eindeutig
an der Entstehungsgeschichte dieser Regel, die ihren Ursprung in einem Entwurf des
Artikels 159 a) (vgl. BR/49 d/70, S. 9) hat, der dann seinerseits in den Entwurf einer
Ausfuhrungsordnung vom April 1972 unter Artikel 91 (1) (vgl. BR/185 d/72)
aufgenommen wurde; darin hiel3 es, dass Verfahrensfehler berichtigt werden kdnnen,
sofern keine nachteiligen Wirkungen u. a. fur Dritte entstehen. Letztlich wurde nur an
der restriktiven Fassung der heutigen Regel 89 EPU festgehalten, die jegliche

nachteilige Wirkung ausschlief3t."

Nach Auffassung der GroRen Beschwerdekammer kann Regel 140 EPU nicht zur
Berichtigung von Patenten herangezogen werden. Dies steht im Einklang mit dem -
in der oben erwéhnten friheren Entscheidung zum Ausdruck gebrachten - Wunsch,
nachteilige Wirkungen jeglicher Art zu vermeiden. Daftir sprechen mehrere Griinde,
die alle mit der notwendigen Rechtssicherheit und dem Schutz Dritter
zusammenhangen (vgl. nachstehende Nrn. 6 bis 8). Dem Patentinhaber stehen
trotzdem, sowohl vor als auch nach der Erteilung, angemessene Rechtsmittel zur
Verfligung, um sicherzustellen, dass der Wortlaut seines Patents korrekt ist (vgl.
nachstehende Nrn. 9 bis 13). Die Auffassung, dass Regel 140 EPU nicht zur

Berichtigung von Patenten herangezogen werden kann, bedeutet, dass die GroRRe
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Beschwerdekammer nur der Feststellung in T 850/95 zustimmt (s. vorstehende Nr. 3),
wonach die im Erteilungsbeschluss genannten Unterlagen Bestandteil des
Erteilungsbeschlusses werden, nicht aber der daraus gezogenen Schlussfolgerung,
dass Fehler in diesen Unterlagen anschlieRend nach Regel 140 EPU berichtigt
werden konnen (bzw. nach Regel 89 EPU 1973, die bei Ergehen der Entscheidung

T 850/95 in Kraft war; s. ABl. EPA 1996, 455, Nr. 2 der Entscheidungsgrinde, letzter
Satz).

6. Rechtssicherheit wird durch den Erteilungsbeschluss hergestellt, mit dem eine
endgultige Fassung des Patents fur die Zwecke aller folgenden Verfahren auf
nationaler wie auf EPA-Ebene festgelegt wird. Ein européisches Patent unterliegt mit
seiner Erteilung nicht mehr der rechtlichen Zustandigkeit des EPA, sondern zerfallt -
sofern nicht noch ein Einspruchs- oder Beschréankungsverfahren vor dem EPA
eingeleitet wird - in ein Blndel nationaler Patente, die jeweils in die ausschlie3liche
Zustandigkeit eines benannten Vertragsstaats fallen (s. Art. 2 (2) EPU). Eine
zwangslaufige Folge des Erteilungsbeschlusses ist, dass das EPA nicht mehr fur
Fragen zustandig ist, die den Wortlaut des Patents betreffen (s. T 777/97 vom

16. Marz 1998, Nr. 3 der Entscheidungsgriinde). Eine weitere Folge des
Erteilungsbeschlusses ist, dass Gerichte und andere Behdrden aller benannten
Vertragsstaaten gemaf Artikel 70 (1) EPU und vorbehaltlich des Artikels 70 (3) EPU
in jedem nationalen Verfahren den Wortlaut des erteilten Patents zugrunde legen
durfen und sogar mussen. Da das Patent somit - aul3er im Falle eines spateren
Einspruchs- oder Beschrankungsverfahrens - der ausschliel3lichen Zustandigkeit
dieser Vertragsstaaten unterliegt, gibt es fiir deren Gerichtsbarkeit keinen Grund,
eine spatere Entscheidung des EPA (aul3er im Einspruchs- oder
Beschrankungsverfahren) zur Anderung des Wortlauts des erteilten Patents
anzuerkennen. Da die Kompetenzen der nationalen Gerichte und der
Einspruchsabteilung - abgesehen vom territorialen Geltungsbereich - einander
entsprechen (s. Art. 100 und 138 EPU), musste folgerichtig auch der Wortlaut eines
Patents, gegen das Einspruch eingelegt wird, mit der erteilten Fassung

Ubereinstimmen.

7. Was Diritte, einschlief3lich potenzieller Einsprechender anbelangt, so wéren die

Bedenken, die in den AuBerungen des EPA-Prasidenten und - in geringerem Mafe -
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in der Vorlageentscheidung hinsichtlich der aktuellen Praxis zum Ausdruck kommen,
allesamt gegenstandslos, wenn Regel 140 EPU nicht als Rechtsmittel zur
Berichtigung eines Patents zur Verfugung stiinde (vgl. vorstehende Nrn. V.1, V.7 und
VIl.4). Dann gébe es keine durch Antrage nach Regel 140 EPU verursachte
Verzdgerung im Einspruchsverfahren und keine fir den Einsprechenden nicht mit der
Beschwerde anfechtbaren Berichtigungsentscheidungen. Es gébe keine nachteiligen
Wirkungen fur Dritte, die im Vertrauen auf das erteilte Patent Mal3nahmen ergreifen,
die spater das berichtigte Patent verletzen. Es gabe keine verhinderten
Einsprechenden, die im Vertrauen auf die erteilten Anspriiche darauf verzichten,
Einspruch einzulegen, und nach der Berichtigung feststellen, dass das Patent ihre
Interessen gefahrdet, sie aber der Einspruchsmaoglichkeit beraubt sind. Ebenso
wenig wirde gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten verstol3en,
weil der Patentinhaber nicht mehr die Méglichkeit hatte, ein mehrseitiges Verfahren,
in dem Uber eine fur den Einspruch maf3gebliche Frage entschieden wird, namlich

Uber den Inhalt des Patents, in ein einseitiges Verfahren umzuwandein.

8. Im Ubrigen ist die GroRe Beschwerdekammer der Meinung, dass die fehlende
Maglichkeit, eine Berichtigung des Patents nach Regel 140 EPU zu beantragen, den
Patentinhaber keineswegs benachteiligt. Wenn namlich eine Berichtigung
offensichtlich ist (was sie sein muss, um Regel 140 EPU zu genuigen), dann kann sie
- wie von der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin vorgebracht (s. vorstehende

Nr. VI.2) - nicht Gberraschend sein und keine nachteiligen Wirkungen ftr
Einsprechende oder Dritte haben, weil alle Betroffenen das Patent so lesen, als ob
es berichtigt wére, und es einer tatsachlichen Berichtigung gar nicht bedarf. Wenn
eine Berichtigung dagegen nicht sofort offensichtlich ist, dann duirfte sie ohnehin
nicht nach Regel 140 EPU zugelassen werden, weil diese Regel nur die Berichtigung

"offenbarer Unrichtigkeiten" erlaubt.

9. Nach Auffassung der GroRen Beschwerdekammer stehen dem Patentanmelder
(bzw. spater dem Patentinhaber) angemessene Mittel zur Verfigung, um auch ohne
den Rickgriff auf Regel 140 EPU sicherzustellen, dass sein erteiltes Patent genau
die gewtlinschte Fassung hat. Sollte ein Anmelder irgendwann bis hin zu dem
Zeitpunkt, zu dem er sein endgultiges Einverstandnis mit dem Wortlaut des Patents

erklart, in einer von ihm eingereichten Unterlage einen Fehler machen (oder einen
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friher begangenen Fehler Gbersehen), indem er z. B. in einem wahrend des
Prufungsverfahrens eingereichten geédnderten Anspruch ein Wort falsch schreibt
oder ein falsches Wort verwendet, so kann dieser Fehler vor der Erteilung gemaf
Regel 139 EPU auf Antrag berichtigt werden.

10. Zudem ist der Patentanmelder verpflichtet, sein Einverstandnis mit der Fassung
zu erklaren, in der das Patent erteilt werden soll (s. Art. 97 (1) sowie R. 71 (3), (4)
und (5) EPU). Die Fassung, in der die Priifungsabteilung das Patent zu erteilen
beabsichtigt, muss ihm mitgeteilt werden, und als Einverstandnis gilt, wenn er
innerhalb einer Frist von vier Monaten die erforderlichen Gebuhren entrichtet und die
Ubersetzten Anspriiche einreicht (s. R. 71 (3) EPU). Anderenfalls muss er innerhalb
dieser vier Monate Anderungen oder Berichtigungen beantragen (s. R. 71 (4) EPU, in
der ausdricklich "die Berichtigung von Fehlern nach Regel 139" erwahnt ist), und
falls die Prifungsabteilung diesen ersten Anderungen oder Berichtigungen nicht
zustimmt (s. R. 71 (5) EPU), ist noch ein Verfahren fiir weitere Anderungen und eine

erneute Einverstandniserklarung vorgesehen.

11. Wenn der Anmelder, der ja die Mdglichkeit hat, den Wortlaut des Patents vor der
Einverstandniserklarung zu Uberprifen, die Prifungsabteilung nicht auf Fehler
aufmerksam macht und dadurch sicherstellt, dass er sich nur mit der korrekten
Fassung einverstanden erklart, dann sollte er allein die Verantwortung fir etwaige
nach der Erteilung in dieser Fassung verbliebene Fehler tragen, unabhéngig davon,
ob sie von ihm selbst oder von der Prifungsabteilung gemacht (bzw. eingefiigt)
wurden. Somit liegt die Verantwortung beispielsweise fir ein falsch geschriebenes
oder falsch verwendetes Wort in einem geanderten Anspruch der genehmigten
Fassung ab diesem Zeitpunkt allein beim Patentanmelder, und es ware unlogisch,
diesen Fehler anschlie3end der Prifungsabteilung anzulasten - indem man
unterstellt, sie habe einen Beschluss, der exakt den vom Anmelder genehmigten
Wortlaut beinhaltet, gar nicht fassen wollen -, damit der von niemand anderem als
dem Anmelder selbst zu verantwortende Fehler in den Geltungsbereich der

Regel 140 EPU fallt. In seinen AuBerungen (s. vorstehende Nr. VI1.2) beschreibt der
Prasident die Praxis einiger Anmelder, Regel 140 EPU fur die Berichtigung
offenbarer Unrichtigkeiten heranzuziehen, wenn dies nach Regel 139 EPU nicht

mehr mdglich ist. Diese Praxis deutet darauf hin, dass einige Anmelder versuchen,
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durch den Riickgriff auf Regel 140 EPU ihre eigenen Fehler "auszubessern”, indem
sie diese der Prifungsabteilung fiktiv zuschreiben. Wie vom epi richtig angemerkt

(s. vorstehende Nr. VIII.1), ist Regel 140 EPU dazu gedacht, Fehler in
Entscheidungen des EPA zu berichtigen und nicht Fehler in den vom
Patentanmelder bzw. -inhaber eingereichten Unterlagen. Da Regel 140 EPU nicht fiir
die Berichtigung von Patenten zur Verfiigung steht, misste diese Praxis eigentlich

ein Ende haben.

12. Wenn hingegen die Priifungsabteilung einen Erteilungsbeschluss erlasst, der
einen spater von ihr verschuldeten Fehler enthalt, sodass die erteilte Fassung nicht
mit der vom Anmelder genehmigten tbereinstimmt, dann ist der Patentinhaber
dadurch beschwert und kann den Beschluss anfechten. Wenn beispielsweise die
dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegende Fassung des Patents einen geénderten
Anspruch umfasst, den die Prifungsabteilung nach der Einverstandniserklarung des
Anmelders falschlicherweise abgeéandert hat, kann der Patentinhaber nachweisen,
dass die Prufungsabteilung das Patent nicht in der von ihm gebilligten Fassung erteilt
hat. In diesem Fall hatte die Prifungsabteilung gegen Artikel 113 (2) EPU verstoRRen,
und die Beschwerde musste dazu flihren, dass Abhilfe gewahrt und die
Beschwerdegebuhr zuriickgezahlt wird, da dies aufgrund des Fehlers der
Prifungsabteilung der Billigkeit entsprache (s. Art. 109 (1) bzw. R. 103 (1) a) EPU).

13. Die Vorlageentscheidung betrifft das Einspruchsverfahren. Nach Auffassung der
GroRen Beschwerdekammer kann Regel 140 EPU nicht zur Berichtigung von
Patenten herangezogen werden, auch nicht im Einspruchs- oder
Beschrankungsverfahren. Der Patentinhaber hat jedoch stets die Méglichkeit, im
Einspruchs- oder Beschrankungsverfahren eine Anderung seines Patents
anzustreben und dadurch die mutmalfiliche Unrichtigkeit auszurdumen. Diese
Anderung misste natirlich alle fur Anderungen geltenden rechtlichen Erfordernisse
erfullen, einschlieRlich derer des Artikels 123 EPU. Da es sich dann um einen Antrag
auf Anderung nach Artikel 123 EPU und nicht um einen Antrag auf Berichtigung nach
Regel 140 EPU handelt und somit um ein normales Ereignis im Einspruchs- oder
Beschrankungsverfahren, stellt sich nicht die Frage, welches Organ fir die
Behandlung des Antrags zustandig ist. Im Falle des Einspruchsverfahrens wirde die

Einspruchsabteilung die Anderung priifen und dartiber befinden (s. Artikel 19 (1) und
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100 EPU) und im Falle eines Beschrankungsverfahrens die Priifungsabteilung
(s. R. 91 sowie 95 (2), (3) und (4) EPU).

14. In der ersten Vorlagefrage ging es darum, ob ein Antrag auf Berichtigung des
Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPU, den der Patentinhaber nach Einleitung
des Einspruchsverfahrens stellt, zuléassig ist. Die Grof3e Beschwerdekammer ist der
Auffassung, dass Regel 140 EPU nicht zur Berichtigung erteilter Patente
herangezogen werden kann; mithin ist ein solcher Antrag auf Berichtigung nach
Regel 140 EPU nicht zulassig.

15. Des Weiteren wurde in der ersten Vorlagefrage gefragt, ob insbesondere das
Fehlen einer Fristsetzung in Regel 140 EPU so auszulegen sei, dass eine
Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 EPU jederzeit erfolgen
konne. Aus der Auffassung der Grol3en Beschwerdekammer ergibt sich, dass

Regel 140 EPU uberhaupt nicht fiir die Berichtigung von Patenten herangezogen

werden kann.

16. Vorbedingung fir die zweite Vorlagefrage war, dass ein nach Einleitung des
Einspruchsverfahrens gestellter Antrag auf Berichtigung eines Erteilungsbeschlusses
nach Regel 140 EPU fiir zulassig befunden wird. Da die GroRe Beschwerdekammer,
wie vorstehend ausgefiihrt, einen solchen Antrag fur Gberhaupt nicht zulassig hélt,

erubrigt sich eine Beantwortung der zweiten Frage.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden, die der GrofRen Beschwerdekammer
vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten:

1. Da Regel 140 EPU nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents
herangezogen werden kann, ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche
Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzuléssig, also auch nach Einleitung des
Einspruchsverfahrens.



-19-

2. In Anbetracht der Antwort auf die erste Vorlagefrage erlbrigt sich eine

Beantwortung der zweiten Vorlagefrage.



