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Die RechtSfrage und ihr rechtlicher Hintergrund 

Der GroBen Beschwerdekammer wurde in der Beschwerdesache 

T 271/85 durch Entscheidung vom 9. März 1988 (AB1. EPA 

1988, 341) folgende Rechtsfrage vorgelegt: 

"1st die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig, der 

nach Zustellung der Mitteilung gemaB Regel 58 (4) EPU 

es unterläi3t, innerhaib eines Monats Stellung zu neh-

men, wenn er mit der Fassung, in der das Patent auf-

rechterhalten werden soil, 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 gestelit. 

Die Entscheidung über den Einspruch gegen ein europäisches 

Patent kann nach Art. 102 (1) - (3) EPU lauten auf: Wider-

ruf des Patents, Zurückweisung des Einspruchs oder Auf-

rechterhaltung des Patents in geänderteni Umfang. Im 

letzteren Fall bedarf es der Veröffentlichung einer neuen 

europäischen Patentschrift. Die Zahiung der Druckkosten-

gebuhr ist nach Art. 103 (3) Buchst. b) EPU Voraussetzung 

für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertern Uin-

fang. Die Aufforderung zu ihrer Zahlung kann in den Ver-

tragsstaaten nach Art. 65 (1) EPO als Beginn der Frist zur 
Einreichung von Ubersetzungen rnafigebend sein. 

Im Hinblick auf diese Regelungen ging das EPA in der 

Praxis sehr früh dazu über, eine geänderte Fassung des 

Patents zunãchst in einer an sich nicht ausdrückiich vor-

gesehenen Zwischenentscheidung festzulegen. Erst nach 

Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung wird nach Regel 

58 (5) EPU die Druckkostengebühr und eine Ubersetzung der 

S.  

00632 



- 	GOl/88 

Patentansprüche in die weiteren Amtssprachen angefordert. 

Nach Erfüllung dieser Erfordernisse ergeht die dann ünan-

fechtbare Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des 

Patents in geändertem Uinfang. Danach erfolgt die Heraus-

gabe der neuen Patentschrift. 

Eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäi-

schen Patents - auch eine Zwischenentscheidung - kann al-

lerdings nur ergehen, wenn nach Art. 113 (2) EPU eine vain 

Patentinhaber tivorgelegte  oder gebilligte" Fassung vor-
liegt. Hinsichtlich dieses Erfordernisses ist in 
Art. 102 (3) a) EPU gesagt, daB das Einverstàndnis des 
Annielders mit der Fassung "geinäl3 der Ausführungsordnung" 

feststehen inuB. Dies hat in der Praxis der Einspruchs-
abteilungen des EPA dazu gefuhrt, daB die entsprechende 

Regel 58 (4) EPU inuner und auch dann angewendet wirc3, wenn 

die in Aussicht genoininene Fassung bereits während des 

Verfahrens voni Patentinhaber "vorgelegt oder gebilligt" 
und auch schon vain Einsprechenden abgelehnt war. 

Auch die Beschwerdekanunern waren in ihrem eigenen Ver-

fahren mi Hinblick auf Regel 66 (1) EPU bald vor die Frage 

gestelit, ob und wann sie Regel 58 (4) EPU anwenden 
soliten. Dies galt uxnsoniehr, ais meistens nach mündlicher 
Verhandlung zu entscheiden war und die in Aussicht genom-

niene beschränkte Fassung des Patents iiii Laufe des Ver-

fahrens voin Patentinhaber "vorgelegt oder gebilligt" und 

auch mit dein Einsprechenden erârtert warden war. In der 

Entscheidung T 219/83 vain 26. November 1985 (AB1. EPA 

1986, 211) wird gesagt, daB eine Mitteilung nach Re-

gel 58 (4) EPU "nur dann erforderlich ist, wenn den Betei-

ligten in der niündlichen Verhandlung eine abschlieBende 

sachliche Stellungnahme zu der Anderung des europäischen 

Patents nicht zuzurnuten 1st". Mit der Entscheidung 

T 185/85 (AB1. EPA 1986, 373) wird dies durch eine andere 
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Kammer bestátigt. Es folgen mehrere Entscheidungen, in 
denen - jeweils bei besonderer Faligestaltung - ebenfalls 
auf eine Anwendung von Regel 58 (4) EPU verzichtet wircI. 
In der Entscheidung T 390/86 vom 17. November 1987 (AB1. 
EPA 1989, 1/2) wird sogar hervorgehoben, daB es bei der 
Anwendung von Regel 58 (4) EPU lediglich urn die Billigung 
"des Textes" geht und nicht urn eine grundsätzliche 
Stellungnahme zu Aufrechterhaltung ocler Widerruf des Pa-
tents an sich (a.a.O. Gründe Nr. 3.2). 

V. 	Von der Erstinstanz des EPA hingegen wird Regel 58 (4) EPU 
wohi immer und ungeachtet der bereits vorliegenden Antrage 
und Stellungnahnien 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 regelrnäBig 
den Widerruf des Patents schlechthin begehrt, wird 
aufgefordert, zu einer beschránkten Fassung Stellung zu 
nehmen, auch wenn er bereits bekundet hat, daB er an der 
Beschränkung als soicher keinen AnstoB nirnrnt, d. h. sie 
nicht als eine unzulässige Erweiterung wertet. Die 
Bezugnahme "gernäB der Ausführungsordnung" in 
Art. 102 (3) a) wird von der Erstinstanz also so verstan-
den, daB 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 beschränktem Umfang zu 
werten ist und er damit seine Beschwer im Sirine von 
Art. 107 EPU verliert (vgl. Mitteilung des EPA 
"Einspruchsverfahren im EPA" in AB1. EPA 1981, 74 und die 
älteren Fassungen der Richtlinien). Diese Auffassung wird 
erstmals in einer FuBnote zur Rechtsauskunft Nr. 15/84 
betref fend Haupt- und Hilfsantrãge (AB1. EPA 1984, 491, 
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495) und sodann in der Neufassung der Richtlinien von Mãrz 
1985 (Teil D Kap. VI -6.2.1) vertreten. Denientsprechend 
wird am Ende des Formblattes "Mitteilung gemäB Regel 

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

"Der Einsprechende, der keine Einwendungen gegen die 

mitgeteilte Fassung erhoben hat, 1st durch die Auf -

rechterhaltung in geãnderten Umfang nicht beschwert. 

Ihm steht daher keine Beschwerde gegen diese Ent-

scheidung niehr zu (Art. 107 Satz 1 EPU)." 

Diese Auffassung fand ihre Bestätigung in der Entscheidung 
T 244/85 vom 23. Januar 1987 (AB1. EPA 1988, 216), die 

folgendes besagt: 

"Die Beschwerde eines Einsprechenden, der sein Nicht-
einverstàndnis mit der Aufrechterhaltung des Patents in 

geändertem Umfang nicht innerhaib der Monatsfrist der 

Regel 58 (4) EPU erklärt, ist mangels Beschwer unzu-

lässig." 

Ini vorliegenden Verfahren geht es vornehmuich daruin, ob 
die GroIe Beschwerdekammer diese Rechtsauffassung billigen 

kann. 

In der Beschwerdesache T 271/85 vor der Technischen Be- 

schwerdekaxniner 3.3.1 steilte 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 nuninehr der GroBen 
Beschwerdekammer vor. In der Entscheidung über die Vorlage 

(AB1. EPA 1988, 341) legt die Kammer dar, daB sie die Be-
schwerde in Ubereinstiminung mit der Entscheidung T 244/85 

für unzulãssig halte. Dennoch lege sie die Rechtsfrage 

vor, weil ihr eine grundsãtzliche Bedeutung zukomme. 

00632 	 . . 
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VIII. Den am Beschwerdeverfahren T 271/85 Beteiligten war gemãB 
Art. 112 (2) EPU Gelegenheit gegeben worden, sich zu'der 
Rechtsfrage zu äul3ern und mi Verfahren vor der GroBen Be-
schwerdekaininer Anträge zu stellen. Der Vertreter des Be-
schwerdeführers (Einsprechenden) hatte bereits in Ver-
fahren vor der Beschwerdekammer umfangreiche Rechtsaus-
führungen gemacht. Er sah von einer weiteren Stellungnahme 
ab und beantragte mündliche Verhandlung nur für den Fall, 
daB die GroBe Beschwerdekammer dazu neigen soilte, die 
Zulässigkeit seiner Beschwerde zu verneinen. Der Beschwer-
degegner (Patentinhaber) nahm auf seine bisherige Stel-
lungnahme Bezug und hielt semen Antrag, die Beschwerde 
als unzulàssig zu verwerfen, aufrecht. Als sein allge-
meines Anliegen stelite er jedoch heraus, daB in den Fäl-
len einer Zwischenentscheidung Uber die Aufrechterhaltung 
des europãischen Patents in geandertem Umfang zunãchst die 
Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung abgewartet werden 
inüsse, bevor die Aufforderung nach Regel 58 Absatz 5 EPU 
an den Patentinhaber ergeht. Dies sei vor allem deswegen 
notwendig, well diese Aufforderung nach Art. 65 (1) EPU in 
bestimmten Vertragsstaaten die Frist zur Einreichung von 
Ubersetzungen in Lauf setzen känne. 

Entscheidungsgründe 

Die zu entscheidende Rechtsfrage 1st der GroBen Beschwer-
dekanimer mit der Entscheidung T 271/85 geniäB Art. 112 (1) 
EPU vorgelegt worden. 

Die Beantwortung der gesteilten Rechtsfrage erfordert em 
Uberdenken der Entscheidung T 244/85. Ausgehend von elner 
Wortauslegung der Regel 58 (4) EPU wird in dieser Ent-
scheidung (Gründe Nr. 8) das Schweigen des Einsprechenden 
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nicht nur in dem Sinne gewertet, da8 der Einsprecheflde in 
der mitgeteilten Fassung keine unzulässige Erweiterung im 
Sinne von Art. 123 Abs. 2 und insbes. Abs. 3 EPU sieht. 

Vielmehr wird das Schweigen ähnlich gewertet, als ob der 

Einsprechende nunmehr von seinein früheren Begehren - dem 

Widerrufdes Patents - abgehe. 

2.1 	Das Hauptarguinent für eine soiche Deutung des Schweigens 

wird abgeleitet aus deni Satz "Qui tacet consentire 
videtur" (Wer schweigt, scheint zuzustiminen; Digesten 
19,2,13 § 11). Vorausgesetzt wird dabei, daB nach Art und 
Abfassung der Mitteilung nach Regel 58 (4) entsprechend 
deni Formblatt (oben V.) dem Einsprechenden mm Falle des 
Nicht-Einverständnisses eine Antwort zuzuinuten ist. Es 

wird also nicht übersehen, daB die lateinische Rechtsregel 
nur mit der Einschränkung gilt: "... ubi loqui c]ebuit"(... 

wo er hätte sprechen müssen; Digsten a.a.O.). Für den 

Fall, daB der Einsprechende an seinem bisherigen Begehren 

- regelmäBig dem Widerruf des Patents - festhält, wird 

also die Aul3erung als eine Obliegenheit angesehen. Zur 
Annahme einer soichen Obliegenheit kann der Text der 
Regel 58 (4) EPU durchaus verleiten. Die Formulierung "... 

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

verstanden werden, daB riicht nur eine Gelegenheit zur 

Stellungnahnie gegeben, sondern eine Stellungnahme 
gefordert und erwartet wird, falls der Einrprechende 

semen bisherigen, regelinäBig auf Widerruf des Patents 

gerichteten Antrag, aufrechterhält. Der Entscheidung 

T 244/85 ist zuzugeben, dal3 dieses Verstándnis noch 

dadurch verstärkt wird, daB das Einverstãndnis zur 
geänderten "Fassung des Patents" erwartet wird. Unter 
"Fassung des Patents" kann inehr als nur die Fassung des 

Textes, nämuich das Patent als solches mit seineTn 

materiellen Inhalt verstanden werden (vgl. auch Art. 113 

(2) EPU). 

00632 	 . . 
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2.2 	Den'gegeflüber kann die Regel 58 (4) EPU auch bei reiner 
Wortauslegung anders verstanden werden, nämlich 
dahingehend, daB es nur urn das Einverständnis der 
Beteiligten "mit der Fassung" geht. Der Einsprechende ware 
dabei insbesondere gefragt, ob er in der Fassung eine 
unzulãssige Erweiterung (Verstol3 gegen Art. 123 (2) oder 
(3) EPU) sieht. Dent Einsprechenden ware also lediglich 
Gelegenheit zu einer Beanstandung des Textes als soichent 
gegeben, ihin aber nicht die Bekrãftigung seiner bisherigen 
Antrãge zur Obliegenheit gemacht. In diesern Sinne wird der 

Wortlaut der Regel 58 (4) EPU in der Entscheidung T 390/86 

(oben IV.) ausgelegt. Innerhaib der Rechtsprechung der 
Beschwerdekammern stehen sich somit zwei verschiedene 
Auslegungen gegenüber. Dies zeigt schon, daB eine sichere 

Auslegung der Regel 58 (4) EPU nicht aus ihrern Wortlaut 

allein gewonnen werden kann. 

	

2.3 	Auch in der Literatur sind Zweifel an der Anwendung der 
Regel 58 (4) EPU geináB ihrern Wortlaut geãuBert worden 
(siehe van Empel, The Granting of European Patents, Leyderi 
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 könne das Verfahren nicht nur - wie in 
Regel 58 (5) EPU gesagt - fortgesetzt werden; mm Hinb1i 
auf Art. 113 (2) EPU müsse es fortgesetzt werden. Auf den 
Widerspruch des Einsprechenden hingegen känne es fortge-
setzt werden, falls seine AuJ3erung als beachtlich ange-
sehen wird. It Ubrigen komme es auf einen Widerspruch des 
Einsprechenden überhaupt nicht an. 

00632 	 . . 
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2.4 	Die Mehrdeutigkeit des Wortlauts der Regel 58 (4) EPU und 

die vorstehenden Ausfuhrungen erlauben zunächst denS 

SchluJ3, daB man den Text von Regei 58 (4) EPU nicht so 
ausiegen kann, als sei dem Einsprechenden der Widerspruch 

zur Obliegenheit gemacht. Eine Wertung des Schweigens als 

Zustinunung kãme praktisch einer Wertung ais Rücknahnie des 

Einspruchs gleich. In das Schweigen würde somnit em 

Verzicht auf das Beschwerderecht hineingeiegt. Rechtsver-

zicht darf aber nicht ohne weiteres vermnutet werden: "A 

jure nemo recedere praesumitur". 

	

3. 	Eine Wertung des Schweigens ais Verzicht würde auch einer 
systematischen Ausiegung des Ubereinkommens widersprechen. 

Sie würde nändich nicht in Einklang stehen mit der Ge-
setzessprache des Ubereinkommnens (3.1) und der Art und 

Weise, wie das Ubereinkommen Rechtsveriuste behandeit 

(3.2). 

	

3.1 	Soil die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust 

sein, so wird dies - entsprechend der ailgemneinen Ge-

setzestechnik des Ubereinkornmnens - ausdrücklich gesagt. 
Hierzu gibt es die zahireichen Beispiele von Rechts-

veriusten, die auf einer Fiktion beruhen. Auch 

Art. 122 (1) und Regel 69 (1) geheri davon aus, daB 
Rechtsveriust als Rechtsfoige ausdrUcklich geregeit 1st. 

	

3.2 	Eine Wertung des Schweigens des Einsprechenden im Rahmeii 

der Anwendung von Regel 58 (4) EPU als Rechtsverlust iäJt 

sich auch in das Ubereinkommen kauni einordnen: Regei 69 

Absätze 1 und 2 EPU wären anzuwenden bevor die Entschei-

dung des FormaiprUfers über die Aufrechterhaltung des Pa-

tents in geandertenm Umfang ergehen kann. Die Anwendbarkeit 

von Art. 122 EPU ware mm Hinblick auf die Entscheidung 

G 01/86 "Wiedereinsetzung des Einsprechenden/VOEST" (AB1. 

EPA 1987 1, 447) zu prüfen. 

00632 	 • . . 1... 
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Ferner ist zu bedenken, daB für jedwede Auslegung der Aus-

führungsordnung im Hinblick auf Art. 164 (2) EPU der 

Grundsatz der konventionskonformen Ausiegung gilt. Danach 

ist derjenigen Auslegung der Ausführungsordnung der Vorzug 

zu geben, die am ehesten den Grundsätzen des Ubereinkom-

mens entspricht. Eifl Grundsatz des Ubereinkommens aber ist 

die Gewährung von Rechtsschutz durch mindestens eine 

richterliche Instanz. Dieser Grundsatz hat in Vertrags-

staaten sogar verfassungsmäl3igen Rang. Daher ist es 

geboten, die Ausführungsordnung so auszulegen, daB durch 

die Anwendung von Regel 58 (4) EPU das Beschwerderecht 

nach Art. 106 und 107 EPU nicht beeinträchtigt wird. 

Die teleologische Auslegung, also die Auslegung nach dem 

Sinn und Zweck des Verfahrens nach Regel 58 (4) EPU führt 

zum selben Ziel. Damit kann die auf die konkrete Rechts-

f rage zu gebende Antwort aus dem Gesamtzusammenhang des 

Ubereinkommens uberpruft werden. 

5.1 	Die Auslegung der Regel 58 (4) EPU dahin, daB Schweigen 

des Einsprechenden einen Verlust seines Beschwerderechts 

bedeutet, ist das Ergebnis eines Verstàndnisses dieser 

Regel, wonach das Verfahren nach Regel 58 (4) EPO von der 

Erstinstanz verstanden wird als ein formalisierter, 

obligatorischer Verfahrensabschlu8, wie er iminer zu 

vollziehen ist, wenn das Patent nach Art. 102 (3) EPU in 

geändertem Uinfang aufrechterhalten werden soil. Folgendo 

Uberlegungen rechtfertigen Zweifel hieran. 

5.1.1 Was zunãchst den Patentinhaber anbelangt, so erscheint es 

zweifelhaft, ob er auch dann, wenn er selbst die beab-

sichtigte Neufassung des Patents vorgeschlagen und aus-

drücklich beantragt hat, noch einmal aufgefordert werden 

p 
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soil, zu widersprechen, wenn er mit seinem eigenen Antrag 

nicht einverstanden ist. 

5.1.2 Mit Buck auf den Einsprechenden fragt man sich, was em 

formalisierter Verfahrensabschlul3 soil, wenn der Em-

sprechende durch den Einspruch selbst und durch alle seine 

Argumentationen und Anträge 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 unzulässige Erweiterung sieht. 

5.1.3 Da Art. 116 (4) EPU bei mündlicher Verhandlung die Ver-

kundung der Entscheidung als Regel ansieht, muB man sich 

fragen, ob diese Verkündung bei Aufrechterhaltung des 

Patents in beschrãnktem Umfang durch einen formalisierten, 

schriftlichen AbschluB des Verfahrens verzägert werden 

soil, obwohl alle verfahrensmäBigen Rechte der Beteiiigten 

voll gewahrt sind. 

5.1.4 Auch die Uberlegung, wohin eine solche Art der Anwendung 

von Regel 58 (4)EPU führen kann, rechtfertigt Zweifel. 

BegnUgt sich der Einsprechende nicht mit einem einfachen 

Widerspruch, sondern rnacht er auch Benierkungen zur Fassurig 

(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 wohi gut vier Monate. Der 

Einsprechende ware in der Lage, den AbschluB des 

Verfahrens erheblich zu verzögern, da jede neue Text-

Korrektur eine neue Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU zur 

Foige hätte und neue, relevante Entgegenhaltungen sogar 

zur Wiederaufnahme des Verfahrens führen kännten. 

00632 	 .. ./... 



11 	G 01/88 

5.2 	Die Vorbereitenden Arbeiten hingegen zeigen, daB Regel 58 

(4) EPU so, wie sie in die Praxis der Erstinstanz des EPA 

umgesetzt wurde, voin Gesetzgeber nicht gewoilt war. 

5.2.1 Aus dem "Bericht über die 11. Sitzung der Arbeitsgruppe I 

vom 28. Februar bis 3. Márz 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 urn eine Regel ergãnzen wolite, aus der sich 

ergibt, "weiches die Rechtsfolgen sind, wenn der Patentin-

haber (oder der Einsprechende) mit der beabsichtigten ge-

änderten Fassung des Patents nicht einverstanden sind". 

Sodann ist gesagt: 

"Einige Delegationen meinten, ein Widerspruchsrecht ge-

gen die Erteilung dürfe nur dein Patentinhaber zustehen; 

der Einsprechende dagegen könne ein soiches Recht nicht 

haben; allerdings stehe ihm gegen die Erteilung des 

endgültigen Patents die Beschwerde offen. Andere Dele-

gationen wollten ein Widerspruchsrecht auch dein Em-

sprechenden ... zuerkennen. Kompromi8weise einigte sich 

die Arbeitsgruppe auf eine Fassung, nach weicher das 

Europãische Patentamt berechtigt, aber nicht ver-

pflichtet ist, das Einspruchsverfahren fortzusetzen, 

wenn ein Beteiligter mit der beabsichtigten Fassung des 

Patents nicht einverstanden ist." 

5.2.2 Nach den Vorbereitenden Arbeiten sollte Regel 58 (4) EPU 

soinit prirnâr im Hinblick auf den Patentinhaber und nur 

akzessorisch auch für den Einsprechenden eine Regelung 

bringen. In Hinblick auf den Patentinhaber soilte die 

Situation verfahrensrechtlich geregelt werden, die em-

tritt, wenn die Einspruchsabteilung eine geanderte Fassung 

beabsichtigt, hierzu aber das Einverstãndnis des Patentin-

habers noch nicht vorliegt. Dies zeigt auch der Ausdruck 
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"Widerspruchsrecht". Hat der Patentinhaber selbst die 
Fassung des Patents ausdrücklich beantragt, so ist kein 

Raum mehr für em "Widerspruchsrecht". Eine Anwendung von 

Regel 58 (4) EPU erübrigt sich. 

5.2.3 Eine derartige Einschränkung des Anwendungsbereichs von 

Regel 58 (4) EPU widerspricht auch nicht Art. 102 (3) EPU. 
Dort wird zwar gesagt, daB "gemaB der Ausfuhrungsordnung" 
feststehen muB, daI3 der Patentinhaber mit der Fassung 

einverstanden ist. Sinn dieser Formulierung, die den 
Einsprechenderi nicht erwãhnt, kann aber kauin sein, daB die 
nach Art. 113 (2) EPU zwingend notwendige Billigung des 

Patentinhabers auch dann, wenn sie bereits vorliegt, 

erneut "gemäB der Ausführungsordnung" einzuholen ist. Anch 

andere verfahrensrechtliche Vorschriften des Uberein-
kommens kennen eine soiche Rückbeziehung auf die 
Ausführungsordnung, so Art. 91 (2), Art. 96 (2), Art. 97 
(2) a), Art. 101 (2) und Art. 110 (2) EPU. Darnit ist aber 

nicht gesagt, daB eine. Regel der Ausführungsordnung auch 
dann noch zu voliziehen ist, wenn ihr Normzweck bereits 

erfüllt ist. Verfahrensnorinen zur Herbeiführung gesetz- 

licher Erfordernisse werden nur gebraucht, wenn die 

Erfordernisse noch nicht erfüllt sind (vgl. z.B. die 

Entscheidung T 317/86 "Titel der Erfindung/Smidth't (ABI. 

EPA 1988, 464). 

5.2.4 Hinsichtlich des Einsprechenden bleibt festzustellen, daB 

er selbstverständlich zu jedweder Neufassung des Patents 

rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPU hat, insbesondere 

ob diese Fassung nicht eine unzulässige Erweiterung 

i. S. v. Art. 123 (2) oder (3) EPU darsteilt. Lu Rahmen 

der Anwendung von Regel 58 (4) EPU aber ist die Anhärung 

des Einsprechenden nur akzessorisch, sie "läuft mit". Wenn 

diese Regel angewendet und darnit dem Patentinhaber eine 

Móglichkeit des Widerspruchs gegeben wird, so erhàlt auch 
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der Einsprechende eine Móglichkeit dazu, aus seiner Sicht 

zu widereprechen. 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 
unzulässige Erweiterung, zu beanstanden. Diese Gelegenheit 
solite - wie die zitierte Stelle aus den Vorbereitenden 
Arbeiten zeigt - zum Beschwerderecht des Einsprechenden 
hinzutreten, keineswegs aber zu dessen Verlust führen. 

Aus den grundlegenden Verfahrensvorschriften des iiberein-
kommens, nämlich Art. 113 (1) und (2) sowie Art. 102 (3), 
1ãJt sich daher in Verbindung mit den Vorbereitenden 
Arbeiten die Regel 58 (4) EPU auch ailgemnein nach deni ihr 
im Ubereinkomninen zukommenden Sinn und Zweck auslegen. 
Dementsprechend bedarf es einer Anwendung von Regel 58 (4) 
EPU nicht, wenn das ausdrückliche Einverstãndnis des 
Patentinhabers zu der Fassung, in der die Einspruchs-
abteilung das Patent nach Art. 102 (3) EPU aufrechtzuer-
halten beabsichtigt, bereits vorliegt. Unabhängig davon 
muI3 der Einsprechende in einer nach den Uniständen 
ausreichenden Weise Gelegenheit gehabt haben oder noch 
erhalten, zum Text einer beabsichtigten Neufasung des 
Patents stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit kann ihni, 
insbesondere mi 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-
tionskonformnen Auslegung der Ausführungsordnung führen so-
mit zu einer Bejahung der gesteilten Rechtsfrage. Die 
GroBe Beschwerdekammer kommnt zu diesem Ergebnis auch 
deswegen, weil sie Sinn urid Zweck der Regel 58 (4) EPU 
anders sieht als die Erstinstanz. Die Kamnnier versteht 
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aber, daB die Erstinstanz zu ihreni Verstândnis djeser 

Regel kommen konnte -ausgehend von der Praxis der 

Zwischenentscheidung in Falle einer Aufrechterhaltung des 
Patent in geanderten Uinfang. Die Praxis der an sich 
ausdrUcklich nicht vorgesehenen Zwischenentscheidung 

ermöglicht es, daB zunàchst die Unanfechtbarkeit der 

Zwischenentscheidung abgewartet wird und verneidet soniit, 

daB der Patentinhaber die Aufwendungen für das neugefaBte 
Patent zweirnal erbringen muB. Dies hat auch der 

Beschwerdegegner (Patentinhaber) ml vorliegenden Fall als 
sein Anliegen vorgetragen (oben VIII.). Die Unanfechtbar-

keit der Zwischenentscheidung inuB abgewartet werden, bevor 
die Aufforderung nach Regel 58 Absatz 5 EPU zur Zahlung 
der Druckkostengebühr und zur Vorlage der Ubersetzungen 
ergeht. Dieses Verfahrensstadiun kann mit Hilfe der hier 

gefundenen Auslegung der Regel 58 (4) EPU schnell erreicht 
werden. Nach mnündlicher Verhandlung kann nãmlich die 
Entscheidung in aller Regel sofort verkUndet 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 

anläBlich eines Bescheides an die Beteiligten gegeben 

werden. Demgegenüber bringt eine Anwendung der Regel als 
formnalisierter, in alien Fallen obligatorischer 

VerfahrensabschluB keine echten Arbeitseinsparungen. Die 

GroBe Beschwerdekammer halt daher ihre Auslegung der Regel 

58 (4) EPU auch aus diesemn Grund für geboten. 
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EntscheidUflgS formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden, 

daB die der GroBen Beschwerdekainxner vorgelegte Rechtsfrage wie 

foigt zu beantworten ist: 

Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deswegen 

unzuiássig, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht 

auf eine Aufforderung nach Regel 58 (4) EPU zu der Fas-

sung, in der das europãische Patent aufrechterhaiten 

werden soil, Steliung zu nehmen. 

Der Geschâftsstelieflbealflte: 
	Der Vorsitzende: 
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