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Die Rechtsfrage und ihr rechtlicher Hintergrund

I.

II.
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Der Grofen Beschwerdekammer wurde in der Beschwerdesache
T 271/85 durch Entscheidung vom 9. Marz 1988 (ABl. EPA
1988, 341) folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Ist die Beschwerde eines Einsprechenden zuldssig, der
nach Zustellung der Mitteilung gemdB Regel 58 (4) EPU
es unterlaBft, innerhalb eines Monats Stellung zu neh-
men, wenn er mit der Fassung, in der das Patent auf-
rechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist?"

Diese Rechtsfrage ergab sich aus der Art der Anwendung von
Regel 58 (4) EPU durch die Erstinstanz des EPA und sie hat
sich auch in anderen Beschwerdeverfahren gestellt.

Die Entscheidung iiber den Einspruch gegen ein europdisches
Patent kann nach Art. 102 (1) - (3) EPU lauten auf: Wider-
ruf des Patents, Zurickweisung des Einspruchs oder Auf-
rechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang. Im
letzteren Fall bedarf es der Verdffentlichung einer neuen
europdischen Patentschrift. Die Zahlung der Druckkosten-
gebithr ist nach Art. 103 (3) Buchst. b) EPU Voraussetzung
fir die Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Um-
fang. Die Aufforderung zu ihrer Zahlung kann in den Ver-
tragsstaaten nach Art. 65 (1) EPU als Beginn der Frist zur
Einreichung von Ubersetzungen maBgebend sein.

Im Hinblick auf diese Regelungen ging das EPA in der
Praxis sehr frih dazu uber, eine gednderte Fassung des
Patents zunadchst in einer an sich nicht ausdricklich vor-
gesehenen Zwischenentscheidung festzulegen. Erst nach
Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung wird nach Regel
58 (5) EPU die Druckkostengebihr und eine Ubersetzung der

e
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Patentanspriiche in die weiteren Amtssprachen angefordert.
Nach Erfiillung dieser Erfordernisse ergeht die dann unan-
fechtbare Endentscheidung Uber die Aufrechterhaltung des
Patents in gedndertem Umfang. Danach erfolgt die Heraus-

gabe der neuen Patentschrift.

¥ Lo
!

Eine Entscheidung uber die Aufrechterhaltung des europai-
schen Patents - auch eine Zwischenentscheidung - kann al-
lerdings nur ergehen, wenn nach Art. 113 (2) EPU eine vom
Patentinhaber "vorgelegte oder gebilligte" Fassung vor-
liegt. Hinsichtlich dieses Erfordernisses ist in

Art. 102 (3) a) EPU gesagt, daB das Einverstandnis des
Anmelders mit der Fassung "gemdf der Ausfuhrungsordnung"
feststehen muB. Dies hat in der Praxis der Einspruchs-
abteilungen des EPA dazu gefuhrt, daB die entsprechende
Regel 58 (4) EPU immer und auch dann angewendet wird, wenn
die in Aussicht genommene Fassung bereits wahrend des
Verfahrens vom Patentinhaber "vorgelegt oder gebilligt"

und auch schon vom Einsprechenden abgelehnt war.

Auch die Beschwerdekammern waren in ihrem eigenen Ver-
fahren im Hinblick auf Regel 66 (1) EPU bald vor die Frage
gestellt, ob und wann sie Regel 58 (4) EPU anwenden
sollten. Dies galt umsomehr, als meistens nach mindlicher
Verhandlung zu entscheiden war und die in Aussicht genom-
mene beschrankte Fassung des Patents im Laufe des Ver- '
fahrens vom Patentinhaber "vorgelegt oder gebilligt" und
auch mit dem Einsprechenden erértert worden war. In der
Entscheidung T 219/83 vom 26. November 1985 (ABl. EPA
1986, 211) wird gesagt, daB eine Mitteilung nach Re-

gel 58 (4) EPU "nur dann erforderlich ist, wenn den Betei-
ligten in der mindlichen Verhandlung eine abschlieBende
sachliche Stellungnahme zu der Anderung des europdischen
Patents nicht zuzumuten ist". Mit der Entscheidung

T 185/85 (ABl. EPA 1986, 373) wird dies durch eine andere
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Kammer bestédtigt. Es folgen mehrere Entscheidungen, in
denen - jeweils bei besonderer Fallgestaltung - ebenfalls
auf eine Anwendung von Regel 58 (4) EPU verzichtet wird.
In der Entscheidung T 390/86 vom 17. November 1987 (ABl.
EPA 1989, 1/2) wird sogar hervorgehoben, daB es bei der
Anwendung von Regel 58 (4) EPU lediglich um die Billigung
"des Textes" geht und nicht um eine grundsatzliche
Stellungnahme zu Aufrechterhaltung oder Widerruf des Pa-
tents an sich (a.a.0. Grinde Nr. 3.2).

Von der Erstinstanz des EPA hingegen wird Regel 58 (4) EPO
wohl immer und ungeachtet der bereits vorliegenden Antrége
und Stellungnahmen der Beteiligten angewendet. Der
Patentinhaber wird also auch dann zur Stellungnahme
aufgefordert, wenn er die in Aussicht genommene Fassung
selbst beantragt hat. Der Einsprechende, der regelmaBig
den Widerruf des Patents schlechthin begehrt, wird
aufgefordert, zu einer beschrankten Fassung Stellung zu
nehmen, auch wenn er bereits bekundet hat, daB er an der
Beschrankung als solcher keinen Anstof nimmt, d. h. sie
nicht als eine unzulassige Erweiterung wertet. Die
Bezugnahme "gemaf der Ausfuhrungsordnung" in

Art. 102 (3) a) wird von der Erstinstanz also so verstan-
den, daf die Stellungnahmen der Beteiligten ungeachtet
Aktenlage und Verfahrensstand immer durch eine Anwendung
von Regel 58 (4) EPU einzuholen sind. In den Anfangsjahren
wurde dabei noch nicht die SchluBfolgerung gezogen, daB
ein Schweigen des Einsprechenden als Zustimmung zur
Aufrechterhaltung des Patents in beschranktem Umfang zu
werten ist und er damit seine Beschwer im Sinne von

Art. 107 EPU verliert (vgl. Mitteilung des EPA
"Einspruchsverfahren im EPA" in ABl. EPA 1981, 74 und die
alteren Fassungen der Richtlinien). Diese Auffassung wird
erstmals in einer FuBnote zur Rechtsauskunft Nr. 15/84
betreffend Haupt- und Hilfsantrage (ABl. EPA 1984, 491,

ceiS e
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495) und sodann in der Neufassung der Richtlinien von Marz
1985 (Teil D Kap. VI -6.2.1) vertreten. Dementsprechend
wird am Ende des Formblattes "Mitteilung gem&f Regel

58 (4) EPU" (EPA Form 2325.3) folgender Hinweis gegeben:

"Der Einsprechende, der keine Einwendungen gegen die
mitgeteilte Fassung erhoben hat, ist durch die Auf-
rechterhaltung in gednderten Umfang nicht beschwert.
Ihm steht daher keine Beschwerde gegen diese Ent-
scheidung mehr zu (Art. 107 Satz 1 EPU)."

Diese Auffassung fand ihre Bestdtigung in der Entscheidung
T 244/85 vom 23. Januar 1987 (ABl. EPA 1988, 216), die

folgendes besagt:

"Die Beschwerde eines Einsprechenden, der sein Nicht-
einverstandnis mit der Aufrechterhaltung des Patents in
gedndertem Umfang nicht innerhalb der Monatsfrist der
Regel 58 (4) EPU erklart, ist mangels Beschwer unzu-

lassig."

Im vorliegenden Verfahren geht es vornehmlich darum, ob
die GroBe Beschwerdekammer diese Rechtsauffassung billigen

kann.

In der Beschwerdesache T 271/85 vor der Technischen Be-
schwerdekammer 3.3.1 stellte sich nun erneut die von der
Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 in der Beschwerdesache
T 244/85 entschiedene Frage (oben VI.). Die Beschwerde-
kammer 3.3.1 legte diese Rechtsfrage nunmehr der Grofen
Beschwerdekammer vor. In der Entscheidung uber die Vorlage
(ABl1l. EPA 1988, 341) legt die Kammer dar, daB sie die Be-
schwerde in Ubereinstimmung mit der Entscheidung T 244/85
fir unzuldssig halte. Dennoch lege sie die Rechtsfrage

vor, weil ihr eine grundsatzliche Bedeutung zukomme.

cei) e
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Den am Beschwerdeverfahren T 271/85 Beteiligten war gemasf
Art. 112 (2) EPU Gelegenheit gegeben worden, sich zu’'der
Rechtsfrage zu &uBern und im Verfahren vor der Grofien Be-
schwerdekammer Antrdge zu stellen. Der Vertreter des Be-
schwerdefiihrers (Einsprechenden) hatte bereits im Ver-
fahren vor der Beschwerdekammer umfangreiche Rechtsaus-
fihrungen gemacht. Er sah von einer weiteren Stellungnahme
ab und beantragte mindliche Verhandlung nur fir den Fall,
daB die GroBe Beschwerdekammer dazu neigen sollte, die
Zulassigkeit seiner Beschwerde zu verneinen. Der Beschwer-
degegner (Patentinhaber) nahm auf seine bisherige Stel-
lungnahme Bezug und hielt seinen Antrag, die Beschwerde
als unzulassig zu verwerfen, aufrecht. Als sein allge-
meines Anliegen stellte er jedoch heraus, daB in den Fal-
len einer Zwischenentscheidung iber die Aufrechterhaltung
des europaischen Patents in gedndertem Umfang zunédchst die
Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung abgewartet werden
misse, bevor die Aufforderung nach Regel 58 Absatz 5 EPU
an den Patentinhaber ergeht. Dies sei vor allem deswegen
notwendig, weil diese Aufforderung nach Art. 65 (1) EPU in
bestimmten Vertragsstaaten die Frist zur Einreichung von

Ubersetzungen in Lauf setzen kénne.

Entscheidungsgrinde

1.

00632

Die zu entscheidende Rechtsfrage ist der GroBen Beschwer-
dekammer mit der Entscheidung T 271/85 gemaB Art. 112 (1)
EPU vorgelegt worden.

Die Beantwortung der gestellten Rechtsfrage erfordert ein
Uberdenken der Entscheidung T 244/85. Ausgehend von einer
Wortauslegung der Regel 58 (4) EPU wird in dieser Ent-

scheidung (Grinde Nr. 8) das Schweigen des Einsprechenden

et
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nicht nur in dem Sinne gewertet, daB der Einsprechende in
der mitgeteilten Fassung keine unzuléassige Erweiterung im
Sinne von Art. 123 Abs. 2 und insbes. Abs. 3 EPU sieht.

Vielmehr wird das Schweigen &hnlich gewertet, als ob der
Einsprechende nunmehr von seinem fritheren Begehren - dem

Widerruf des Patents - abgehe.

Das Hauptargument fir eine solche Deutung des Schweigens
wird abgeleitet aus dem Satz "Qui tacet consentire
videtur" (Wer schweigt, scheint zuzustimmen; Digesten
19,2,13 § 11). Vorausgesetzt wird dabei, daB nach Art und
Abfassung der Mitteilung nach Regel 58 (4) entsprechend
dem Formblatt (oben V.) dem Einsprechenden im Falle des
Nicht-Einverstidndnisses eine Antwort zuzumuten ist. Es
wird also nicht ibersehen, daf die lateinische Rechtsregel
nur mit der Einschrankung gilt: "... ubi loqui debuit" (...
wo er hatte sprechen missen; Digsten a.a.0.). Fur den
Fall, daB der Einsprechende an seinem bisherigen Begehren
- regelmdBig dem Widerruf des Patents - festhalt, wird
also die AuBerung als eine Obliegenheit angesehen. Zur
Annahme einer solchen Obliegenheit kann der Text der
Regel 58 (4) EPU durchaus verleiten. Die Formulierung "...

fordert ... auf, ... Stellung zu nehmen, ..." kann so

Stellungnahme gegeben, sondern eine Stellungnahme
gefordert und erwartet wird, falls der Einsprechende
seinen bisherigen, regelmafig auf Widerruf des Patents
gerichteten Antrag, aufrechterhalt. Der Entscheidung

T 244/85 ist zuzugeben, daB dieses Verstandnis noch
dadurch verstarkt wird, daB das Einverstdndnis zur
gednderten "Fassung des Patents" erwartet wird. Unter
"Fassung des Patents" kann mehr als nur die Fassung des
Textes, namlich das Patent als solches mit seinem
materiellen Inhalt verstanden werden (vgl. auch Art. 113
(2) EPU).

ceif e
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2.2 Demgegeniiber kann die Regel 58 (4) EPU auch bei reiner
Wortausleqgung anders verstanden werden, namlich
dahingehend, daB es nur um das Einversténdnis der
Beteiligten "mit der Fassung" geht. Der Einsprechende ware
dabei insbesondere gefragt, ob er in der Fassung eine
unzuldssige Erweiterung (VerstoB gegen Art. 123 (2) oder
(3) EPU) sieht. Dem Einsprechenden ware also lediglich
Gelegenheit zu einer Beanstandung des Textes als solchem
gegeben, ihm aber nicht die Bekraftigung seiner bisherigen
Antrage zur Obliegenheit gemacht. In diesem Sinne wird der
Wortlaut der Regel 58 (4) EPU in der Entscheidung T 390/86
(oben IV.) ausgelegt. Innerhalb der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern stehen sich somit zwei verschiedene
Auslegungen gegenilber. Dies zeigt schon, daB eine sichere
Auslegung der Regel 58 (4) EPU nicht aus ihrem Wortlaut
allein gewonnen werden Kkann.

2.3 Auch in der Literatur sind Zweifel an der Anwendung der
Regel 58 (4) EPU gemaB ihrem Wortlaut geduBert worden
(siehe van Empel, The Granting of European Patents, Leyden
1975, Nr. 481, Seite 224). Dort wird gesagt, daB diese
Regel der Rechtslage nicht entspreche, weil Patentinhaber
und Einsprechender ganz verschiedene Rechtsstellungen
haben und daher ihr Widerspruch verschiedenen Charakter
und verschiedene Rechtsfolgen hat. Bei Widerspruch des
Patentinhabers kénne das Verfahren nicht nur - wie in
Regel 58 (5) EPU gesagt - fortgesetzt werden; im Hinbli:k
auf Art. 113 (2) EPU misse es fortgesetzt werden. Auf den
Widerspruch des Einsprechenden hingegen kénne es fortge-
setzt werden, falls seine AuBerung als beachtlich ange-
sehen wird. Im Ubrigen komme es auf einen Widerspruch des

Einsprechenden iiberhaupt nicht an.

00632 ceif e
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Die Mehrdeutigkeit des Wortlauts der Regel 58 (4) EPU und
die vorstehenden Ausfihrungen erlauben zundchst den’
SchluB, daB man den Text von Regel 58 (4) EPU nicht so
auslegen kann, als sei dem Einsprechenden der Widerspruch
zur Obliegenheit gemacht. Eine Wertung des Schweigens als
Zustimmung kame praktisch einer Werthng als Rucknahme des
Einspruchs gleich. In das Schweigen wirde somit ein
Verzicht auf das Beschwerderecht hineingelegt. Rechtsver-
zicht darf aber nicht ohne weiteres vermutet werden: "A

jure nemo recedere praesumitur".

Eine Wertung des Schweigens als Verzicht wirde auch einer
systematischen Auslegung des Ubereinkommens widersprechen.
Sie wiirde namlich nicht in Einklang stehen mit der Ge-
setzessprache des Ubereinkommens (3.1) und der Art und
Weise, wie das Ubereinkommen Rechtsverluste behandelt '
(3.2).

Soll die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust
sein, so wird dies - entsprechend der allgemeinen Ge-
setzestechnik des Ubereinkommens - ausdricklich gesagt.
Hierzu gibt es die zahlreichen Beispiele von Rechts-
verlusten, die auf einer Fiktion beruhen. Auch

Art. 122 (1) und Regel 69 (1) gehen davon aus, daf

Rechtsverlust als Rechtsfolge ausdriicklich geregelt ist.

Eine Wertung des Schweigens des Einsprechenden im Rahmel
der Anwendung von Regel 58 (4) EPU als Rechtsverlust last
sich auch in das Ubereinkommen kaum einordnen: Regel 69
Absatze 1 und 2 EPU waren anzuwenden bevor die Entschei-
dung des Formalprifers iber die Aufrechterhaltung des Pa-
tents in geadndertem Umfang ergehen kann. Die Anwendbarkeit
von Art. 122 EPU ware im Hinblick auf die Entscheidung

G 01/86 "Wiedereinsetzung des Einsprechenden/VOEST" (ABl.
EPA 1987, 447) zu prufen.

cof
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Ferner ist zu bedenken, daB fir jedwede Auslegung der Aus-
fihrungsordnung im Hinblick auf Art. 164 (2) EPU der
Grundsatz der konventionskonformen Auslequng gilt. Danach
ist derjenigen Auslegung der Ausfilhrungsordnung der Vorzug
zu geben, die am ehesten den Grundsédtzen des Ubereinkom-
mens entspricht. Ein Grundsatz des Ubereinkommens aber ist
die Gewdhrung von Rechtsschutz durch mindestens eine
richterliche Instanz. Dieser Grundsatz hat in Vertrags-
staaten sogar verfassungsmaBigen Rang. Daher ist es
geboten, die Ausfihrungsordnung so auszulegen, daf durch
die Anwendung von Regel 58 (4) EPU das Beschwerderecht
nach Art. 106 und 107 EPU nicht beeintrachtigt wird.

Die teleologische Auslegung, also die Auslegung nach dem
Sinn und Zweck des Verfahrens nach Regel 58 (4) EPU fuhrt
zum selben Ziel. Damit kann die auf die konkrete Rechts-
frage zu gebende Antwort aus dem Gesamtzusammenhang des
Ubereinkommens uberprift werden.

Die Auslegung der Regel 58 (4) EPU dahin, daB Schweigen
des Einsprechenden einen Verlust seines Beschwerderechts
bedeutet, ist das Ergebnis eines Verstandnisses dieser
Regel, wonach das Verfahren nach Regel 58 (4) EPU von der
Erstinstanz verstanden wird als ein formalisierter,
obligatorischer Verfahrensabschluf, wie er immer zu
vollziehen ist, wenn das Patent nach Art. 102 (3) EPU in
geandertem Umfang aufrechterhalten werden soll. Folgende
Uberlegungen rechtfertigen Zweifel hieran.

Was zunachst den Patentinhaber anbelangt, so erscheint es
zweifelhaft, ob er auch dann, wenn er selbst die beab-
sichtigte Neufassung des Patents vorgeschlagen und aus-
dricklich beantragt hat, noch einmal aufgefordert werden

e
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soll, zu widersprechen, wenn er mit seinem eigenen Antrag

nicht einverstanden ist.

Mit Blick auf den Einsprechenden fragt man sich, was ein
formalisierter Verfahrensabschluf soll, wenn der Ein-
sprechende durch den Einspruch selbst und durch alle seine
Argumentationen und Antradge vielfach bekundet hat, daB er
in erster Linie den Widerruf des Patents schlechthin
begehrt, und wenn er auBerdem ausreichend Gelegenheit zur
AuBerung dazu hatte, ob er in der beabsichtigten Fassung

eine unzuléssige Erweiterung sieht.

Da Art. 116 (4) EPU bei mundlicher Verhandlung die Ver-
kiindung der Entscheidung als Regel ansieht, muf man sich
fragen, ob diese Verkindung bei Aufrechterhaltung des
Patents in beschranktem Umfang durch einen formalisierten,
schriftlichen AbschluB des Verfahrens verzdégert werden
soll, obwohl alle verfahrensmdBigen Rechte der Beteiligten

voll gewahrt sind.

Auch die Uberlegung, wohin eine solche Art der Anwendung
von Regel 58 (4)EPU fuhren kann, rechtfertigt Zweifel.
Begnigt sich der Einsprechende nicht mit einem einfachen
Widerspruch, sondern macht er auch Bemerkungen zur Fassung
(vgl. Regel 58 (5) EPU) oder legt er gar relevante neue
Entgegenhaltungen vor (vgl. Art. 114 (2) EPU), so kann das
Verfahren fortgesetzt werden und es kommt erneut zur
Anwendung von Regel 58 (4) EPU. Allein die einmalige
Anwendung erfordert wohl gut vier Monate. Der
Einsprechende ware in der Lage, den AbschluB3 des
Verfahrens erheblich zu verzégern, da jede neue Text-
Korrektur eine neue Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU zur
Folge hatte und neue, relevante Entgegenhaltungen sogar

zur Wiederaufnahme des Verfahrens fihren kénnten.
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Die Vorbereitenden Arbeiten hingegen zeigen, daB Regel 58
(4) EPU so, wie sie in die Praxis der Erstinstanz des EPA
umgesetzt wurde, vom Gesetzgeber nicht gewollt war.

Aus dem "Bericht iiber die 11. Sitzung der Arbeitsgruppe I

vom 28. Februar bis 3. Marz 1972 in Luxemburg (Dok.

BR/177/72 vom 13. April 1972, Seite 29 Nr. 60) ergibt
sich, daB man analog zu Art. 97 und Regel 51 EPU auch Art.
102 (3) EPU um eine Regel erganzen wollte, aus der sich
ergibt, "welches die Rechtsfolgen sind, wenn der Patentin-
haber (oder der Einsprechende) mit der beabsichtigten ge-
dnderten Fassung des Patents nicht einverstanden sind".

Sodann ist gesagt:

"Einige Delegationen meinten, ein Widerspruchsrecht ge-
gen die Erteilung dirfe nur dem Patentinhaber zustehen:;
der Einsprechende dagegen kénne ein solches Recht nicht
haben; allerdings stehe ihm gegen die Erteilung des
endgiltigen Patents die Beschwerde offen. Andere Dele-
gationen wollten ein Widerspruchsrecht auch dem Ein-
sprechenden ... zuerkennen. KompromiBweise einigte sich
die Arbeitsgruppe auf eine Fassung, nach welcher das
Europaische Patentamt berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet ist, das Einspruchsverfahren fortzusetzen,
wenn ein Beteiligter mit der beabsichtigten Fassung des

Patents nicht einverstanden ist."

Nach den Vorbereitenden Arbeiten sollte Regel 58 (4) EPU
somit primdr im Hinblick auf den Patentinhaber und nur
akzessorisch auch fur den Einsprechenden eine Regelung
bringen. Im Hinblick auf den Patentinhaber sollte die
Situation verfahrensrechtlich geregelt werden, die ein-

‘tritt, wenn die Einspruchsabteilung eine gednderte Fassung

beabsichtigt, hierzu aber das Einverstandnis des Patentin-
habers noch nicht vorliegt. Dies zeigt auch der Ausdruck
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"widerspruchsrecht". Hat der Patentinhaber selbst die
Fassung des Patents ausdriicklich beantragt, so ist kein
Raum mehr fur ein "Widerspruchsrecht". Eine Anwendung von

Regel 58 (4) EPU eribrigt sich.

Eine derartige Einééﬁf&nkung des Anwendungsbereichs von
Regel 58 (4) EPU widerspricht auch nicht Art. 102 (3) EPU.
Dort wird zwar gesagt, daf "gemdf der Ausfihrungsordnung"
feststehen muf3, daB der Patentinhaber mit der Fassung
einverstanden ist. Sinn dieser Formulierung, die den
Einsprechenden nicht erwdhnt, kann aber kaum sein, daB die
nach Art. 113 (2) EPU zwingend notwendige Billigung des
Patentinhabers auch dann, wenn sie bereits vorliegt,
erneut "gemaB der Ausfihrungsordnung" einzuholen ist. Auch
andere verfahrensrechtliche Vorschriften des Uberein-
kommens kennen eine solche Ruckbeziehung auf die
Ausfuhrungsordnung, so Art. 91 (2), Arxrt. 96 (2), Art. 97
(2) a), Art. 101 (2) und Art. 110 (2) EPU. Damit ist aber
nicht gesagt, daB eine Regel der Ausfihrungsordnung auch
dann noch zu vollziehen ist, wenn ihr Normzweck bereits
erfillt ist. Verfahrensnormen zur Herbeifuhrung gesetz-
licher Erfordernisse werden nur gebraucht, wenn die
Erfordernisse noch nicht erfillt sind (vgl. z.B. die
Entscheidung T 317/86 "Titel der Erfindung/Smidth" (ABl.

EPA 1988, 464).

Hinsichtlich des Einsprechenden bleibt festzustellen, daB
er selbstverstandlich zu jedweder Neufassung des Patents
rechtliches Gehér nach Art. 113 (1) EPU hat, insbesondere
ob diese Fassung nicht eine unzulissige Erweiterung

i. S. v. Art. 123 (2) oder (3) EPU darstellt. Im Rahmen
der Anwendung von Regel 58 (4) EPU aber ist die Anhoérung
des Einsprechenden nur'akzessorisch, sie "lauft mit". Wenn
diese Regel angewendet und damit dem Patentinhaber eine
Mo6glichkeit des Widerspruchs gegeben wird, so erhdlt auch
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der Einsprechende eine Méglichkeit dazu, aus seiner Sicht
zu widersprechen. Wie schon in der Literatur (oben 2.3)
dargelegt, hindert ein Widerspruch des Einsprechenden aber
den AbschluB des Verfahrens nicht. Daher kann er auch
keine Pflicht zum Widerspruch haben. Er hat nur die
Gelegenheit, die beabsichtigte Fassung, z.B. als
unzuldssige Erweiterung, zu beanstanden. Diese Gelegenheit
sollte - wie die zitierte Stelle aus den Vorbereitenden
Arbeiten zeigt - zum Beschwerderecht des Einsprechenden

hinzutreten, keineswegs aber zu dessen Verlust fuhren.

Aus den grundlegenden Verfahrensvorschriften des Uberein-
kommens, nadmlich Art. 113 (1) und (2) sowie Art. 102 (3),
1aBt sich daher in Verbindung mit den Vorbereitenden
Arbeiten die Regel 58 (4) EPU auch allgemein nach dem ihr
im Ubereinkommen zukommenden Sinn und Zweck auslegen.
Dementsprechend bedarf es einer Anwendung von Regel 58 (4)
EPU nicht, wenn das ausdriickliche Einverstandnis des
Patentinhabers zu der Fassung, in der die Einspruchs-
abteilung das Patent nach Art. 102 (3) EPU aufrechtzuer-
halten beabsichtigt, bereits vorliegt. Unabhdngig davon
muB der Einsprechende in einer nach den Umstanden
ausreichenden Weise Gelegenheit gehabt haben oder noch
erhalten, zum Text einer beabsichtigten Neufasung des
Patents Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit kann ihm,
insbesondere im schriftlichen Verfahren, im Rahmen einer

Anwendung von Regel 58 (4) EPU gegeben werden.

Die Wortauslegung von Regel 58 (4) EPU, ihre systematische
Auslegung und die Anwendung des Grundsatzes der konven-
tionskonformen Auslegung der Ausfihrungsordnung fihren so-
mit zu einer Bejahung der gestellten Rechtsfrage. Die
GroBe Beschwerdekammer kommt zu diesem Ergebnis auch
deswegen, weil sie Sinn und Zweck der Regel 58 (4) EPU

anders sieht als die Erstinstanz. Die Kammer versteht

o)
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aber, daB die Erstinstanz zu ihrem Verstandnis dieser
Regel kommen konnte -ausgehend von der Praxis der
Zwischenentscheidung im Falle einer Aufrechterhaltung des
Patent im geanderten Umfang. Die Praxis der an sich
ausdricklich nicht vorgesehenen Zwischenentscheidung
erméglicht es, daB zunachst die Unanfechtbarkeit der
Zwischenentscheidung abgewartet wird und vermeidet somit,
daB der Patentinhaber die Aufwendungen fir das neugefaBte
Patent zweimal erbringen muB. Dies hat auch der
Beschwerdegegner (Patentinhaber) im vorliegenden Fall als
sein Anliegen vorgetragen (oben VIII.). Die Unanfechtbar-
keit der Zwischenentscheidung muf abgewartet werden, bevor
die Aufforderung nach Regel 58 Absatz 5 EPU zur Zahlung
der Druckkostengebuhr und zur Vorlage der Ubersetzungen
ergeht. Dieses Verfahrensstadium kann mit Hilfe der hier
gefundenen Auslegung der Regel 58 (4) EPU schnell erreicht
werden. Nach mundlicher Verhandlung kann namlich die
Entscheidung in aller Regel sofort verkindet und
unverzuglich abgefaBt werden. Im schriftlichen Verfahren
kann dem Einsprechenden die notwendige Gelegenheit (vgl.
oben 6.) zur Stellungnahme zu der von der Einspruchs-
abteilung beabsichtigten Neufassung des Patents auch
anlaplich eines Bescheides an die Beteiligten gegeben
werden. Demgegenuber bringt eine Anwendung der Regel als
formalisierter, in allen Fallen obligatorischer
VerfahrensabschluB keine echten Arbeitseinsparungen. Die
GroBe Beschwerdekammer halt daher ihre Auslegung der Regel
58 (4) EPU auch aus diesem Grund fur geboten.

00632 ceiS e
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden,

daB die der GroBen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie

folgt zu beantworten 1st'
Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deswegen
unzuldssig, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht
auf eine Aufforderung nach Regel 58 (4) EPU zu der Fas-

sung, in der das europdische Patent aufrechterhalten
werden soll, Stellung zu nehmen.

Der Geschaftsstellenbeante: Der Vorsitzende:

A J> I

(J. Ruckerl) P. Gori)
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