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Leitsatz:

I. Ist der Patentinhaber der alleinige Beschwerdefuhrer gegen
eine Zwischenentscheidung uber die Aufrechterhaltung des
Patents in gedndertem Umfang, so kann weder die
Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdefuhrende
Einsprechende als Beteiligter nach Art. 107 Satz 2 EPU die
Fassung des Patents gemaf der Zwischenentscheidung in Frage
stellen.

II. Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdefihrer gegen
eine Zwischenentscheidung Uber die Aufrechterhaltung des
Patents in geandertem Umfang, so ist der Patentinhaber primar
darauf beschrankt, das Patent in der Fassung zu verteidigen,
die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde
gelegt hat. Anderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter
nach Art. 107 Satz 2 EPU vorschlagt, kénmnen von der
Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich
noch erforderlich sind.
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Zusammenfassung des Verfahrens

II.
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Den Verfahren T 60/91, T 96/92 (vor der Beschwerdekammer
3.2.1 - verdffentlicht im ABl. EPA 1993, 551) und

T 488/91 (vor der Kammer 3.5.1 - nicht im ABl. EPA
verdffentlicht) liegen Zwischenentscheidungen der
Einspruchsabteilung zugrunde, in denen festgestellt
wurde, daff dem angefochtenen Patent in einem gegenuber
der erteilten Fassung geandertem Umfang Einspruchsgrunde
nicht entgegenstinden. Nach Erfallung der ausstehenden
Formerfordernisse kénnte nach der Auffassung der ersten
Instanz das Patent in geandertem Umfang aufrechterhalten
werden. In den Zwischenentscheidungen wurde die
gesonderte Beschwerde gemaf Artikel 106 (3) EPU

zugelassen.

-Im Verfahren T 60/91 hielt der Patentinhaber vor der

Einspruchsabteilung nicht an der erteilten Fassung des
Patents fest, sondern legte zwei gednderte Fassungen als
Haupt- und als Hilfsanﬁrag vor, wobei der Hauptantrag
gegenuber der erteilten Fassung einschréankende Merkmale
enthielt und der Hilfsantrag seinerseits wieder gegenuber
dem Hauptantrag eingeschrankt war. Die Einspruchs-
abteilung war der Auffassung, dem Gegenstand des Patents
fehle in der Fassung nach dem Hauptantrag die
erfinderische Tatigkeit und stellte in einer
Zwischenentscheidung fest, daf der Aufrechterhaltung des
Patents in der Fassung gemaff dem Hilfsantrag keine

Einspruchsgrinde entgegenstehen.

Der Patentinhaber als alleiniger Beschwerdefiihrer stellte
den Beschwerdeantrag, das Patent gemafs dem vor der
Einspruchsabteilung gestellten Hauptantrag aufrecht-
zuerhalten. Der Einsprechende als Beschwerdegegner
stellte den Gegenantrag, das Patent - insgesamt - zu

widerrufen.
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Im Verfahren T 96/92 stellte der Patentinhaber vor der
ersten Instanz den Hauptantrag, den Einspruch zurtck-
zuwelisen und hilfsweise das Patent in einer von ihm
vorgelegten eingeschréankten Fassung aufrechtzuerhalten.
Die Einspruchsabteilung legte der Zwischenentscheidung

die Fassung gemafl dem Hilfsantrag zugrunde.

Der Einsprechende als alleiniger Beschwerdefiihrer stellte
den Antrag auf Widerruf des Patents. Der Patentinhaber
als Beschwerdegegner stellte den Gegenantrag, das Patent
in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise
die Aufrechterhaltung in der Fassung der Zwischen-

entscheidung der Einspruchsabteilung zu beschliefen.

Auch im Verfahren T 488/91 ist der Einsprechende der
alleinige Beschwerdefiithrer. Der Patentinhaber legte vor
der Einspruchsabteilung zwei (eingeschrankte) Satze von
Patentanspruchen als Haupt- und Hilfsantrag vor. Die
Einspruchsabteilung legte ihrér Zwisghenentscheidung die
Fassung def Patentanspruche gemaff dem Hilfsantrag

zugrunde.

Der Einsprechende als alleiniger Beschwerdefuhrer
beantragte, die Entscheidung in der Richtung abzuandern,

dafz das Patent widerrufen wird.

Der Patentinhaber als Beschwerdegegner beantragte die
Abweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des
Patents in dem Umfang gemafl der Entscheidung der
Einspruchsabteilung. In der mundlichen Verhandlung stufte
er diesen Antrag auf den Rang eines Hilfsantrages zuruck
und beantragte nunmehr als Hauptantrag die Aufrecht-
erhaltung des Patents in der bereits vor der Einspruchs-
abteilung als Hauptantrag vorgelegten, von dieser aber

abgelehnten Fassung.
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Die fur die Verfahren T 60/91 und T 96/92 zustandige
Beschwerdekammer 3.2.1 war der Auffassung, daf in beiden
Verfahren zu entscheiden sei, ob die Beschwerdekammer den
alleinigen Beschwerdefuhrer im Vergleich zur
angefochtenen Entscheidung schlechter stellen durfe oder
ob ein Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in
peius) gelte. In den beiden Verfahren hatten die
Beschwerdegegner, ohne selbst Beschwerde erhoben zu
haben, Antréage gestellt, die Uber die Antrage der

Beschwerdefuhrer - zu deren Nachteil - hinausgehen.

Die Zulassigkeit solcher Antrage sei in der Recht-
sprechung bisher unterschiedlich beurteilt worden. In der
Entscheidung T 369/91, ABl. EPA 1993, 561, sei dem
Patentinhaber, der gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung keine Beschwerde eingelegt hat, der
Gegenantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der
erteilten Fassung (Zuruckweisung des Einspruchs) verwehrt
worden. ﬁagegen sei in den Entscheidungen T 576/89,

ABl. EPA 1993, 543 und T 123/85, ABl. EPA 1989, 335 ein
Zuruckgehen auf die erteilte Fassung zugelassen worden.
Die letztgenannte Entscheidung habe dies an die Bedingung
geknupft, daf kein verfahrensrechtlicher Mifbrauch

vorliege.

Unter Hinweis auf diese Rechtsprechungsdivergenz hat die
Kammer 3.2.1 die Verfahren T 60/91 und T 96/92 fur die
Vorlage der folgenden, zweiteiligen Rechtsfrage an die

GrofRe Beschwerdekammer verbunden:

Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung

Zzum Nachteil des Beschwerdefiihrers abindern;

Wenn ja, in welchem Umfang?
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Die Vorlageentscheidung zu T 60/91 und T 96/92 ist im
ABl. EPA 1993, 551 verdffentlicht und bezieht sich auf

das Verfahren ¢ 9/92.

Unter Bezugnahme auf diese Vorlageentscheidung legte die
Kammer 3.5.1 im Verfahren T 488/91 der Groffen Beschwerde-

kammer dieselbe zweiteilige Rechtsfrage vor (¢ 4/93).

Die GroRe Beschwerdekammer beschlof, die Vorlagen der
Kammer 3.2.1 (G 9/92) und der Kammer 3.5.1 (G 4/93) gemafR
Artikel 8 der Verfahrensordnung, ABl. EPA 1983, 3 in der
Fassung ABl. EPA 1989, 362, zu einem gemeinsamen

Verfahren zu verbinden.

Nach dieser verfahrensleitenden Entscheidung hat der
Patentinhaber und Beschwerdegegner im Verfahren T 96/92
seinen Hauptantrag, den Einspruch zuruckzuweisen und
damit das Patent in der erteilten Fassung aufrecht-
zuerhalten, zurlUckgenommen. Da sich fur dieses Verfahren
die der Groffen Beschwerdekammer gestellte Rechtsfrage
nicht mehr stellt, wurde das Verfahren vor der Grofen
Beschwerdekammer, soweit T 96/92 betroffen ist,

eingestellt.

Den am Verfahren vor der Groffen Beschwerdekammer noch
Beteiligten wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Die Beteiligten, die die Position des alleinigen
Beschwerdefiuhrers vertreten, sprachen sich gegen die
Zulassung von selbstandigen Gegenantrdgen der Beschwerde-
gegner aus. Die Uberprufung der erstinstanzlichen
Entscheidung durfe nur im Rahmen der Beschwerde erfolgen.
Soweit der alleinige Beschwerdefuhrer durch die
erstinstanzliche Entscheidung nicht beschwert sei, koénne
sie auch nicht Gegenstand seiner Beschwerde sein. FuUr
eine "AnschluRbeschwerde" des Beschwerdegegners als
Reaktion auf die eingereichte Beschwerde fehle die

Rechtsgrundlage im EPU. Ohne Fristsetzung wurde sie
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Uberdies eine erhebliche Verzégerung des Verfahrens
bewirken kénnen und dem Beschwerdegegner ungerecht-

fertigte Vorteile gegenuber der Partei bringen, die

- fristgerecht Beschwerde eingelegt habe. Daff eine durch

die erstinstanzliche Entscheidung beschwerte Partei eine
Beschwerde einreiche, kénne fur die Gegenpartei keine
Uberraschung bedeuten. Die Prufung im Rahmen der
Beschwerde stunde mit den Grunds&tzen eines fairen
Verfahrens im Einklang.

Die am Verfahren vor der Grofen Beschwerdekammer
Beteiligten, die die Position der nicht beschwerde-
fuhrenden Verfahrensbeteiligten vertreten, traten far die
volle Entscheidungsfreiheit der Beschwerdekammern ein. So
durften diese bei der alleinigen Beschwerde des Patent-
inhabers nicht an der Feststellung der mangelnden
Patentierbarkeit der Fassung nach der Zwischen-
entscheidung der Einspruchsabteilung blof aus dem Grund
gehindert werden, daf der Einsprechende keine Beschwerde
erhoben habe. Jede Beschrankung wdre kunstlich und witrde
die Kammern bei der Prufung von Haupt- und Hilfsantragen
zu einem "Balanceakt" bei der Beurteilung der
Patentierbarkeitskriterien zwingen. Die Beschwerde stelle
fir den Beschwerdegegner eine neue, uUberraschende
Situation dar, bei der er das Recht habe, ohne
Einschrankung zu reagieren. Wenn der Einsprechende die
erstinstanzliche Entscheidung nicht angefochten habe,
bedeute dies nur, daf er sich far den Fall, daf die
Entscheidung in Rechtskraft erwachse, mit der dort
festgelegten Fassung des Patents abgefunden habe. Werde
die Entscheidung aber durch die Beschwerde des Patent-
inhabers in Frage gestellt, musse dieser das Risiko des
Gegenangriffs und damit des méglichen Widerrufs des
Patents tragen. Im umgekehrten Fall, der alleinigen

Beschwerde des zinsprechenden, musse dieser damit
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- rechnen, daff der Patentinhaber auf frihere Antrage

zuruckkomme und die Aufrechterhaltung des Patents in

unverandertem Umfang beantrage.

Entscheidungsgrinde

Verfahrensgrundsitze

Die vorgelegte Rechtsfrage betrifft allgemeine Grundsatze
des Verfahrensrechts, wie sie in zahlreichen ProzefR-
ordnungen der Vertragsstaaten des EPU - wenn auch
unterschiedlich geregelt - verankert sind. Ob und
inwieweit das Verfahren vor den Beschwerdekammern nach
dem EPU an den Beséhwerdeantrag gebunden ist, ist
Gegenstand der in den Verfahren T 60/91 und T 488/91
beschlossenen Vorlagen an die Grofe Beschwerdekammer. Die
im EPU fdr europaische Patentanmeldungen und Patente
geregelten Verfahren werden - von Ausnahmen abgesehen -
auf Antrag eingeleitet. Der einleitende Antrag bestimmt
das Verfahren. Dies entspricht dem Antragsgrundsatz (ne
ultra petita). Im vorliegenden Verfahren geht es um die
Reichweite des die Beschwerde einleitenden Antrags fuar
das weitere Verfahren. Dies ist im systematischen
Zusammenhang mit dem Verfahrensrecht nach dem EPU zu

betrachten.

Das Einspruchsverfahren ist der Erteilung des Patents
nachgeschaltet (Art. 99 EPU). Es finden die Artikel 99
bis 105 EPU und die entsprechenden Bestimmungen der
Ausfuhrungsordnung Anwendung. Auch im Einspruchsverfahran
ist der Sachverhalt von Amts wegen zu erheben (Artc. 114
(1) EPU). Dem Amtsermittlungsgrundsatz sind aber in
mehreren Richtungen Schranken gesetzt, die darauf

abzielen, den Verfahrensablauf transparenter zu
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gestalten, mdéglichen Verzdgerungen durch Verfahrens-
konzentration entgegenzuwirken, das Verfahren zu férdern

und das Risiko der Parteien zu begrenzen.

Die Ausgestaltung der tragenden Verfahrensgrundsatze fur
das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerde-
verfahren war bereits mehrfach Gegenstand von
Entscheidungen der GrofRen Beschwerdekammer. Mit der
Entscheidungskompetenz der Einspruchsabteilung und der
Beschwerdekammer hat sich die Entscheidung G 9/91,

ABl. EPA 1993, 408 auseinandergesetzt. Nach dieser
Entscheidung ist das Einspruchsverfahren nur in dem
Umfang anhingig, in dem das europaische Patent im Rahmen
der Erklarung nach Regel 55 c¢) EPU angefochten worden
ist. Daruber hinaus fehlt es an einer Entscheidungs-
kompetenz und demgemaf an der Befugnis, "einen
Sachverhalt zu ermitteln" (vgl. hierzu G 9/91, Grunde
Nr. 10 und 11). Die Einspruchsabteilung und die _
Beschwerdekammer kénnen die Kompetenz zZur Entscheidung
Uuber den Widerruf oder die Aufréchterhaltung des Patents
nur im Umfang der Anfechtung des Patents gemafl der

Erklarung des Einsprechenden in Anspruch nehmen.

Auch bei den Einspruchsgriinden gilt der Amtsermittlungs-
grundsatz (Art. 114 (1) EPU) nicht ohne Einschré&nkungen.
Dabei handelt es sich aber nicht um eine Frage der
Kompetenz, sondern um die ausgewogene Anwendung von
Verfahrensgrundséatzen (G 10/91, ABl. EPA 1993, 420,
Grunde Nr. 12). Die Einspruchsabteilung pruft nur die vom
Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist geltend
gemachten und durch Tatsachen und Beweise ordnungsgeman
gestutzten Einspruchsgriunde. Die Berucksichtigung von
dardiber hinausgehenden Grunden stellt eine Ausnahme dar,
£ar deren Anwendung besondere Bedingungen gelten

{s. G 10/91, Gruinde Nr. 16).
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Zum Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Grofle
Beschwerdekammer Grunde angegeben, die die Anwendung des
Amtsermittlungsgrundsatzes weiter einschré@nken. Das
zweiseitige Beschwerdeverfahren hat primar die Aufgabe,
der unterlegenen Partei die Méglichkeit zu geben, die
getroffene Entscheidung der Einspruchsabteilung
anzufechten. Nur mit Zustimmung des Patentinhabers kann
ausnahmsweise ein neuer Einspruchsgrund in das
Beschwerdeverfahren einbezogen werden (G 10/91,

Grunde Nr. 18).

Im Zusammenhang mit der Entscheidungskompetenz der
Beschwerdekammern ist auch die Wirkung der Zurucknahme
der Beschwerde zu sehen. Das Beschwerdeverfahren endet,
wenn die einzige Beschwerde oder, bei mehrseitigen
Beschwerden, wenn alle Beschwerden zuruckgezogen wurden.
Mit dem Wegfall der Beschwerde oder der Beschwerden fallt
die Kompetenz zur weiteren Durchf&hrung des Verfahrens
und zur Entscheidung weg (G 7/91, ABl. EPA 1993,‘356 und
G 8/91, ABl. EPA 1993, 346).

Beschwerdeantrag und Antragsbindung

XS]

\ed

In der Vorlage an die Groffe Beschwerdekammer wird nun die
Frage aufgeworfen, ob und inwieweit die Beschwerdekammer
zu Lasten des Beschwerdefuhrers im Einspruchsbeschwerde—
verfahren von dem Beschwerdeantrag abweichen kann. Die
Vorlageentscheidung hat dies vor allem aus dem Gesichts-
punkt des Verbots einer méglichen Verschlechterung -
reformatio in peius - betrachtet. In ihrem Wesen geht es
bei der vorgelegten Frage aber um die Bindungswirkung,
die der Beschwerdeantrag fur das weitere Verfahren
éntfaltet. Sie kann sowohl fir Antrdge des Beschwerde-
fuhrers oder des Beschwerdegegners, als auch fur ein
Vorgehen von Amts wegen begrenzend wirken.'Dagegen

enthalt das EPU keine Bestimmung, nach der die
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Beschwerdeentscheidung den Beschwerdefuhrer im Vergleich
zur angefochtenen Entscheidung im Ergebnis nicht

schlechter stellen durfe.

Schon die Entscheidung der Groffen Beschwerdekammer

G 2/91, ABl. EPA 1992, 206, hat die Frage aufgeworfen,
inwieweit sich die nicht beschwerdefiihrende Partei mit
ihren Antridgen zu denen des Beschwerdefiihrers in
Widerspruch setzten darf4oder ob sie gegebenenfalls auf
die Verteidigung der angefochtenen Entscheidung
beschrankt ist (Grinde Nr. 6.2). Nur wer eine - zuldssige
- Beschwerde einreicht, erlangt die Stellung eines
Beschwerdefuhrers, wahrend der nicht beschwerdefuhrenden
Partei die Rolle eines am Beschwerdeverfahren Beteiligten
gemafl Artikel 107, Satz 2 EPU zukommt (Grunde Nr. 6.1).

Die Beschwerde zielt auf die Beseitigung der "Beschwer"
durch eine Anderung 6der Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung ab (Art. 107, Satz 1 EPU). Die Beschwerde-
kammer hat zu prufen, ob die Beschwerde zulassig und
begrundet ist (Art. 110 (1) EPU). Der Prufung, ob die
Beschwerde begrundet ist, folgt die Entscheidung "uber
die Beschwerde" (Art. 111 (1), Satz 1 EPU). Die
Beschwerdekammer kann dabei in der Sache selbst
entscheiden oder die Sache zur Fortsetzung des Verfahrehs
an die erste Instanz zurickverweisen (Art. 111 (1),

Satz 2 EPU). Stets ist es aber die Beschwerde selbst, die
den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens darstellt. Sie
darf nicht bloff als der Einstieg in dieses Verfahren

betrachtet werden.

Nach dem EPU ist die Einlegung der Beschwerde und damit
das Recht, einen Beschwerdeantrag zu stellen, befristet.
Dies dient der Verfahrenskonzentration. Mit dieser

Regelung ware es nicht vereinbar., dem nicht beschwerde-

fuhrenden Beteiligten das unbeschrinkte Recht
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einzurdumen, das Verféhren durch eigene Antrdage ohne
zeitliche Grenze in eine andere Richtung zu lenken. Wer
sich gegen eine Entscheidung der ersten. Instanz nicht
innerhalb der Beschwerdefrist beschwert, kann nicht das -
unbefristete - Recht zu Antrdgen beanspruchen, die in
ihrer Tragweite einem Beschwerdeantrag entsprechen, und
damit - als Reaktion auf eine Beschwerde des Verfahrens-
gegners - die Stellung eines Beschwerdefuhrers einnehmen.
Die Bestimmung der Regel 65 (1) EPU uber die Unzuléassig-
keit der Beschwerde bei nicht fristgerechtem Beschwerde-
antrag mifft der Fristsetzung erkennbar Gewicht zu. Dies
kann nur in dem Sinn verstanden werden, daf auRerhalb
dieser Frist gestellte Antrage, die den Rahmen des
ursprunglichen Beschwerdeantrages (Regel 64 b) EPU)
sprengen, nicht zugelassen sind. Das EPU sieht eine

Anschluffbeschwerde des Beschwerdegegners nicht vor.

Das vorgebrachte Argument, die Beschwerde sei fur den
Beschwerdegegﬁer eine "neue, Uberraschende Situation",
greift nicht durch. Die Beschwerde steht unter den
allgemeinen Zulédssigkeitsvoraussetzungen beiden Parteien
gleiéhermagen offen. Mit einer Beschwerde einer Partei,
die nicht wvollstandig obsiegt hat, muf die andere Partei

rechnen.

Die nicht beschwerdefiuhrende Partei hat als Beschwerde-
gegnerin die Moéglichkeit, all das, was sie fur die
Verteidigung des vor der ersten Instanz erzielten
Ergebnisses fur notwendig und zweckmafig halt, im

Beschwerdeverfahren vorzubringen.

Ebenso fremd ist dem EPU die Vorstellung, der
Beschwerdefihrer misse - unabhangig von einer Beschwerde
der Gegenpartei - das Risiko tragen, durch seine
Beschwerde das in erster Instanz erzielte Ergebnis zu
'gefahrden. Auch der damit verbundene Gedanke, der

alleinige Beschwerdefuhrer sollte durch Gegenantrage dazu

.......
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veranlaffit werden kénnen, seine Beschwerde wieder
zuruckzuziehen, l&afRt sich dem Verfahrensrecht nach dem
EPU nicht entnehmen.

13. Im Folgenden werden die SchlufRfolgerungen dargestellrt,
die sich einerseits bei der alleinigen Beschwerde des
Patentinhabers und andererseits bei der alleinigen

Beschwerde des Einsprechenden ergeben.
Alleinige Beschwerde des Patentinhabers (T 60/91)

14. Die erste Fallkonstellation betrifft die alleinige
Beschwerde des Patentinhabers gegen eine Zwischen-
entscheidung, mit der das Patent von der Einspruchs-
abteilung in geandertem Umfang als aufrechterhaltbar
erklart worden ist. Diese Fassung ist bei der alleinigen
Beschwerde des Patentinhabers vom Beschwerdeantrag - der
Erklarung uUber den Umfang der Anfechtung (Art. 108 S. 1,
Regel 64 b) EPU) - nicht erfaRt. Denn der Beschwerde-
fihrer strebt mit seiner Beschwerde an, daR eine andere,
von ihm vorgeschlagene Fassung an ihre Stelle tritt, oder
daff dann, wenn einem solchen Antrag nicht scgttgegeben
wird, 4. h. die Beschwerde zuruckgewiesen wird, das
Patent in der von der Einspruchsabteilung festgelegten

Fassung aufrechterhalten bleibt.

Der durch den Beschwerdeantrag gesteckte Rahmen wird
verlassen, wenn der nicht beschwerdefuhrende
Einsprechende einen Antrag auf Widerruf des Patents
stellt. Der Einsprechende kann daher nach ablauf der
Beschwerdefrist einen solchen Antrag nicht mehr wirksam

stellen.

2422.0



- 12 - | G 0009/92

Alleinige Beschwerde des Einsprechenden (T 488/91)

15.

16.

17.

[<P]
-—

L)
w

Die zweite Fallkonstellation betrifft die alleinige
Beschwerde des Einsprechenden gegen eine Zwischen-
éntscheidung, mit der das Patent von der Einspruchs-
abteilung in geandertem Umfang als aufrechterhaltbar
erklart worden ist. Die Beschwerde wird vom
Einsprechenden mit dem Ziel eingelegt, die angefochtene
Entscheidung dahin zu &ndern, daf das Patent insgesamt
widerrufen oder festgestéllt wird, daff dem Patent in
einer anderen (aus seiner Sicht in der Regel gegeniber
der Zwischenentscheidung engeren) Fassung Einspruchs-

grunde nicht entgegenstehen.

Dem Patentinhaber, der keine Beschwerde erhoben hat- und
der daher nur Verfahrensbetéiligter nach Artikel 107,
Satz 2 EPU ist, steht das Recht einer - unbefristeten -
"AnschluRbeschwerde" nicht zu. Seine Antrage unterliegen
daher im Vergleich zu den Rechten, die er ‘als Beschwerde-
fahrer h&tte, Beschrdnkungen. Durch die Nichteinlegung
der Beschwerde hat er zu erkennen gegeben, daR er die

Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der

Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht anfechten

will. Er ist damit primiar auf die Verteidigung dieser
Fassung beschrankt. Anderungen, die er im Beschwerde-
verfahren vorschlagt, koénnen von der Beschwerdekammer
abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch
erforderlich sind. Dies trifft dann zu, wenn die
Anderungen nicht durch die Beschwerde veranlaft sind
(Art. 101 (2) EPU, Regel 58 (2) und 66 (1) EPU; T 406/86
ABl. EPA 1989, 302; T 295/87, ABl1. EPA 1990, 470).

Meinung einer Minderheit
Nach Meinung einer Minderheit der Groffen Beschwerdekammer

hat der Amtsermittlungsgrundsatz Vorrang. Eine reformacic

in peius sei daher zulédssig. Die Minderheitsmeinung
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beruft sich auf die seit dem 1. Arbeitsentwurf uber ein
Europdisches Patentrecht (Vorschlage des Vorsitzenden der
EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 29.05.1961 bis
09.04.1962) im wesentlichen unverdnderten Text der
Bestimmung uber die Ermittlung von Amts wegen (siehe
Art. 96 des Entwurfs Doc. IV/6514/61 vom 28.07.1961).
Bereits in den Erlauterungen zu Artikel 96 des Entwurfs
wurde dieser Grundsatz bestatigt und unter anderem
ausgefuhrt: "Wendet sich somit ein Patentinhaber mit
seiner Beschwerde dagegen, daf sein vorlaufiges
europdisches Patent bei der Prufung teilweise aufgehoben
wurde, so kann im Beschwerdeverfahren auf Grund des
bereits erwa&hnten oder auch des bisher noch nicht
herangezogenen Materials das gesamte vorlaufige
europdische Patent aufgehoben werden." Der erste
Vorentwurf betrifft zwar noch einen Verfahrensablauf mit
einem der Patenterteilung vorgeschalteten Einspruchs-
verfahren. Aus spdteren Sitzungsberichten geht aber
hervor, dal der Ubergang zum néchtraglichen Einspruch an
der Anwendung der Offizialmaxime nichts andern durfe,
weil er aus einem anderen Grunde beschlossen worden sei
(BR 87/71 vom 28.02.1971, Seite 5, Rdn. 9). Nach
Auffassung der Minderheit besteht daher im EPU keine
Grundlage, die Entscheidungskompetenz der Beschwerde-

kammern im Einspruchsbeschwerdeverfahren einzuschranken.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird die der GrofRen Beschwerdekammer

vorgelegte zweiteilige Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

1. Ist der Patentinhaber der alleinige Beschwerdefihrer
gegen eine Zwischenentscheidung uber die Aufrecht-
erhaltung des Patents in geandertem Umfang, so kann weder
die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdefiuhrende
Einsprechende als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPU
die Fassung des Patents gemaff der Zwischenentscheidung in

Frage stellen.

2. Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdefuihrer
gegen eine Zwischenentscheidung uber die Aufrecht-
erhaltung des Patents in geéndertem Umfang, so ist der
Patentinhaber primdr darauf beschrankt, das Patent in der
Fassung- zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrsr
Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Anderungen, die
der Patentinhaber als Béteiligter nach Artikel 107 Satz 2
EPU vorschléagt, kénnen von der Beschwerdekammer abgelehnt

werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich

sind.
Der Gesché&ftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
‘7 Z%Z | ﬂA/Lﬁt/LA'
J. Ruckerl P. Gori
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