BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L’OFFICE EUROPEEN

PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:
A) [ ] Veroffentlichung im ABIL.

()
(B) [ 1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung

Datenblatt zur Entscheidung

vom 17. Juni 2013

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0013/12 - 3.1.01
Anmeldenummer: 07023003.2
Veroffentlichungsnummer: 1970116
IPC: B01D 53/50, BO1D 53/60
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Anlage und Verfahren zur Rauchgasreinigung

Anmelderin:
Hamon Enviroserv GmbH

Dritte gemdB Regel 14 EPU:
Doosan Lentjes GmbH

Stichwort:
Aussetzung des Verfahrens

Relevante Rechtsnormen:

EPU Art. 61 (1), 97 (3), 98, 108, 111 (1)

EPU R. 14 (1) und (3), 16 (1), 71 (3), 99 (1) und (2)
Revisionsakte Art. 7 (1)

Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.6.2001, Art. 1 (1)

Beschluss des Verwaltungsrates vom 7.12.2006, Art. 2
Anerkennungsprotokoll, Art. 1 (1)

Schlagwort:
"Fortsetzung des Erteilungsverfahrens nach Aussetzung"

Zitierte Entscheidungen:
G 0003/92, G 0007/93, J 0007/96, J 0008/96, J 0010/02,
J 0033/03

Orientierungssatz:

EPA Form 3030
Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geédndert werden.

C9988.D



9

Europdisches European
Patentamt Patent Office
Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Aktenzeichen: J 0013/12 -

3.1.01

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer

vom 17. Juni 2013

Beschwerdefiihrerin: Doosan Lentjes GmbH
(Dritte gem. R. 14 EPU) Daniel-Goldbach-Str. 19
D-40880 Ratingen (DE)

Vertreter: Becker, Thomas
Becker & Miller Patentanwalte
Turmstr. 22
D-40878 Ratingen (DE)

Beschwerdegegnerin: Hamon Enviroserv GmbH
(Anmelderin) Ruhrallee 185
D-45136 Essen (DE)

Vertreter: Krenzel, Joachim
Krenzel & Partner Rechtsanwalte GbR
Tunisstr. 3
D-50677 Koéln (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: B. Glnzel
Mitglieder: I. Beckedorf
C. Schmidt

C9988.D

Entscheidung der Rechtsabteilung des

Europaischen Patentamtes vom 18. April 2012



-1 - J 0013/12

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITTI.

Iv.

C9988.D

Die Beschwerdefihrerin (nach Umfirmierung: Doosan
Lentjes GmbH) wendet sich gegen die Entscheidung der
Rechtsabteilung vom 18. April 2012 idber die Fortsetzung
des Erteilungsverfahrens zur europaischen
Patentanmeldung Nr. EP 07023003.2 gemi&R Regel 14 (3) EPU
am 1. Juli 2012.

Die Patentanmeldung wurde am 28. November 2007 mit einer
Prioritat vom 9. Marz 2007 von der Beschwerdegegnerin
(nach Umfirmierung Hamon Enviroserv GmbH) eingereicht
und am 19. September 2008 verdffentlicht. Die Mitteilung
gemdl Regel 71 (3) EPU erging am 20. Februar 2009.

Im Hinblick auf eine von der Beschwerdefiihrerin gegen
die Beschwerdegegnerin vor dem Landgericht Diisseldorf
erhobene Vindikationsklage setzte die Rechtsabteilung am
22. April 2009 das Erteilungsverfahren rlickwirkend zum

16. April 2009 aus.

Nachdem das Landgericht Diisseldorf die Klage der
Beschwerdefithrerin mit Urteil vom 21. Juni 2011
abgewiesen hatte, kiindigte die Rechtsabteilung auf
Antrag der Beschwerdegegnerin durch spater aufgehobene
Mitteilungen vom 13. Oktober 2011 und 27. Dezember 2011
die Fortsetzung des Verfahrens zu jeweils in den
Mitteilungen genannten Daten an. Hiergegen wandte sich
die Beschwerdefiihrerin unter Hinweis auf die von ihr
gegen das klageweisende Urteil beim Oberlandesgericht
Diisseldorf (Az. I-2 U 71/11) eingelegte Berufung und
legte jeweils hilfsweise Beschwerde ein. Demgegeniiber

beantragte die Beschwerdegegnerin die Fortsetzung des
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Verfahrens sowie die Zuriickweisung einer etwaigen

Beschwerde der Beschwerdefihrerin.

Zur Begrindung der angefochtenen Entscheidung fiihrte die

Rechtsabteilung im Wesentlichen aus:

Nach Regel 14 (3) EPU liege die Entscheidung iber die
Fortsetzung des Verfahrens im Ermessen des EPA. Die
Ausiibung dieses Ermessens orientiere sich an der
Abwadgung der Interessen der Beteiligten, ohne Ricksicht
auf den Stand des nationalen Verfahrens. Dabei sei
insbesondere die Verfahrensdauer ein wichtiger Faktor.
Hinsichtlich der Interessen der Beschwerdefiihrerin sei
zU beriicksichtigen, dass die Patentanmeldung der
Beschwerdegegnerin bereits das Verfahrensstadium der
Erteilungsreife erreicht habe, so dass die
Beschwerdefithrerin zeitnah iber effektive Mittel =zur
Durchsetzung ihrer Rechte habe verfiigen kénnen, namlich
den Einspruch im Falle der Patenterteilung bzw. die
Einreichung einer neuen eigenen Anmeldung flir den Fall,
dass die Beschwerdegegnerin die Anmeldung fallen lassen
sollte. Demgegeniiber sei betreffend die Interessen der
Beschwerdegegnerin zu beriicksichtigen, dass eine weitere
Aussetzung des Verfahrens dieser einen schwerwiegenden
finanziellen Schaden zufiligen kénnte. Unter Abwagung
dieser Interessen sowie im Hinblick darauf, dass sich an
das Berufungsverfahren gegebenenfalls noch ein
Revisionsverfahren anschlieBen konnte, sel eine weitere

Verfahrensaussetzung nicht langer angezeigt.

Unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebithr legte
die Beschwerdefiihrerin am 15. Mai 2012 Beschwerde gegen
diese Entscheidung ein und begriindete sie mit

Schriftsatz vom 10. August 2012 sowie im Termin zur
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miindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vom
17. Juni 2013, zu dem die Beschwerdekammer die Parteien
unter Hinweis auf ihre vorlaufige Wirdigung der Sach-

und Rechtslage geladen hatte, wie folgt:

Die Rechtsabteilung habe in ihren Mitteilungen vom

13. Oktober 2011 und 27. Dezember 2011 wie spater auch
in der angefochtenen Entscheidung rechtsfehlerhaft die
Fortsetzung des Patenterteilungsverfahrens angeordnet,
weil die Prifungsrichtlinien Teil A, Kapitel IV Nr. 2.3,
vorsahen, dass bei der Festsetzung eines Zeitpunkts fir
die Verfahrensfortsetzung auf die Interessen des Dritten
Riicksicht zu nehmen und der Zeitpunkt entsprechend der
voraussichtlichen Dauer des Gerichtsverfahrens so zu
wahlen sei, dass das Gerichtsverfahren bis dahin
abgeschlossen sein kann. Damit kdnne nur der
rechtskraftige Abschluss des Vindikationsverfahrens
gemeint sein, der erst nach Durchfihrung eines etwaigen
Rechtsmittelverfahrens erfolge. Die Rechtsabteilung habe
zudem bei ihrer / ihren Entscheidung(en) auber Acht
gelassen, dass nach den Prifungsrichtlinien weiter
vorausgesetzt werde, dass zuvor Uberhaupt (jemals) eine
Festsetzung eines Zeitpunkts zur Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens erfolgt sei, was vorliegend nicht
geschehen sei. Unabhédngig davon, ergebe sich aus den
Prifungsrichtlinien Teil A, Kapitel IV Ziffer 2, dass
das Erteilungsverfahren jedenfalls dann weiter
ausgesetzt werden solle, wenn mit einer baldigen
Gerichtsentscheidung gerechnet werden konne. Dies sei
nach der miindlichen Verhandlung vor dem

Oberlandesgericht Dilisseldorf der Fall.

Das mit den Hilfsantrdgen verfolgte Begehren beziehe

sich auf verschiedene prozessuale Entwicklungen.
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Bei richtiger Abwagung der Interessen der Beteiligten
sel flir eine Fortsetzung des Patenterteilungsverfahrens
derzeit kein Raum. Die nun angeordnete Fortsetzung des
Patenterteilungsverfahrens fithre namlich zu einem
unheilbaren Nachteil der Rechtsposition der
Beschwerdefiithrerin im Hinblick auf den bereits
fortgeschrittenen Fristlauf fir die Teilung der
Patentanmeldung zwischen ihr und der Beschwerdegegnerin.
Dies habe die Rechtsabteilung unberiicksichtigt gelassen
und fihre im Ergebnis dazu, dass es das nationale

Vindikationsverfahren zu unterlaufen drohe.

Die Erfolgsaussichten fiir die von ihr eingelegte
Berufung und damit im Ergebnis fiir die Zuerkennung des
Anspruchs auf Erteilung des Patents zu ihren Gunsten
seien gut. Neben einer Reihe von Indizien, die auf eine
unrechtmdfige Rechtsberiihmung seitens der
Beschwerdegegnerin deuteten, seien auch die
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu bericksichtigen,
die ebenso vom Oberlandesgericht Diisseldorf fiir relevant
erachtet worden seien. Die von der Staatsanwaltschaft
veranlasste Durchsuchung und Beschlagnahme wichtiger
Unterlagen aus der Sphdre der Beschwerdegegnerin habe
das Landgericht Diisseldorf im Vindikationsverfahren noch
nicht berlicksichtigen kdénnen und stiitzten die Position

der Beschwerdefihrerin.

Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren
sowie im Termin zur mindlichen Verhandlung im
Wesentlichen vorgebracht, dass eine weitere Aussetzung
des Verfahrens bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens,
an das sich noch ein Revisionsverfahren anschlieRen

kéonnte, im Ergebnis dazu fihrte, es der Willkir eines
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Dritten zu idberlassen, bis zum Abschluss welcher Instanz
in einem vollstandigen Rechtszug eine Aussetzung des

Erteilungsverfahrens erfolgen solle.

Fir die von der Beschwerdefiihrerin begehrte Vorlage an
die GroRe Beschwerdekammer sei kein Raum. Zum einen sei
die Vorlagefrage sachlich falsch, zum anderen betreffe
sie keine offene Rechtsfrage, sondern lasse sich aus dem
EPU vollstidndig beantworten. SchlieRlich kénne aus dem
bloBen Umstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlung kein
welterer Rickschluss auf die Bedeutsamkeit ihres

Anlasses noch auf ihr Ergebnis gezogen werden.

VIII. Die Beschwerdefiithrerin beantragte,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

1. bis zur Entscheidung des Oberlandesgerichts
Disseldorf im Vindikationsverfahren (Az. I-2 U
71/11) keinen Zeitpunkt zur Fortsetzung des
Verfahrens festzusetzen (Hauptantrag),

hilfsweise

2.einen Zeitpunkt zur Fortsetzung des Verfahrens
festzusetzen, der zeitlich nach der Entscheidung des
Oberlandesgerichts Diisseldorf in dem
Vindikationsverfahren (Az. I-2 U 71/11) liegt
(Hilfsantrag 1),

welter hilfsweise

3. einen Zeitpunkt zur Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens zu Europaischen Patentanmeldung
07023003.2 nur dann festzusetzen, nachdem die
Anmelderin/Antragsgegnerin Hamon Enviroserv GmbH
folgende Erklédrung verbindlich abgegeben hat:

Unmittelbar nach Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens zu Europaischen Patentanmeldung
07023003.2 wird die Anmelderin Hamon Enviroserv GmbH
die Teilung der Europaischen Patentanmeldung
07023003.2 erkldren und eine wirksame
Teilungsanmeldung beim Europaischen Patentamt

C9988.D
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einreichen, die inhaltlich der Europdischen
Patentanmeldung 07023003.2 in ihrer Ursprungsfassung
entspricht, und diese aufrecht erhalten;

sie wird weiter im parallelen Vindikationsverfahren
einer von der Antragstellerin Doosan Lentjes GmbH
beantragten Klageerweiterung auf diese Europaische
Teilanmeldung und vor dem Europaischen Patentamt
einer Aussetzung des Erteilungsverfahrens zu dieser
FEuropadischen Teilanmeldung, letztere bis zur
rechtskraftigen Entscheidung im parallelen
Vindikationsverfahren, zustimmen (Hilfsantrag 2),

welter hilfsweise

4. einen Zeitpunkt zur Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens zu Europaischen Patentanmeldung
07023003.2 nur dann festzusetzen, nachdem die
Anmelderin/Antragsgegnerin Hamon Enviroserv GmbH
folgende Erklédrung verbindlich abgegeben hat:

Ein auf die Europaische Patentanmeldung 07023003.2
erteiltes Patent in allen Benennungsstaaten zu
validieren und bis zu einer rechtskraftigen
Entscheidung im parallelen Vindikationsverfahren
aufrechtzuerhalten sowie das Patent in einem
etwaigen Einspruchsverfahren in vollem Umfang zu
verteidigen (Hilfsantrag 3).

Daneben beantragte die Beschwerdefiihrerin,

IX.

C9988.D

die Rickzahlung der Beschwerdegebiihren, die mit den
hilfsweise am 25. November 2011 und am 11. Januar 2012
eingelegten Beschwerden zum Aktenzeichen R14/141-2009
eingezahlt wurden.

SchlieBlich regte die Beschwerdefithrerin an, der GrolBen
Beschwerdekammer die Vorlagefragen A, B und C wie aus
der Anlage zum Protokoll iiber die miindliche Verhandlung

der Juristischen Beschwerdekammer ersichtlich vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte,

die Beschwerde zurickzuweisen.
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X. Das Berufungsverfahren im Vindidaktionsprozess dauerte
im Zeitpunkt des Schlusses der miindlichen Verhandlung an;
das Oberlandesgericht Diisseldorf hat am 31. Januar 2013

eine erganzende Beweiserhebung angeordnet.

XTI. Am Schluss der miindlichen Verhandlung hat die

Beschwerdekammer ihre Entscheidung verkiindet.

Entscheidungsgrinde

1. Anwendbares Recht

Obschon die Patentanmeldung aus der Zeit vor dem
Inkrafttreten des revidierten Vertrages (EPU 2000) am
13. Dezember 2007 datiert, sind gemal Artikel 7 (1)
Revisionsakte in Verbindung mit Artikel 1 (1) des
Beschlusses des Verwaltungsrates vom 28. Juni 2001 iber
Sonderregelungen fiir die Ubergangsbestimmungen nach
Artikel 7 der Akte zur Revision des Europaischen
Patentiibereinkommens vom 29. November 2000 (ABl. EPA
Sonderausgabe 1 / 2007, 197) sowie Artikel 2 des
Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur
Anderung der Ausfiilhrungsordnung zum Europ&ischen
Patentibereinkommen 2000 (ABl. EPA Sonderausgabe 1 /
2007, 89) die vorliegenden einschldagigen revidierten
Artikel 61, 106, 108 und 110 EPU und die revidierte

Ausfihrungsordnung anzuwenden.

C9988.D
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2. Gegenstand und Zuléadssigkeit der Beschwerde

2.1 Gegenstand der Beschwerde ist die Entscheidung der
Rechtsabteilung vom 18. April 2012 idber die Fortsetzung
des Patenterteilungsverfahrens gemidB Regel 14 (3) EPU
mit Wirkung vom 1. Juli 2012.

Sowelt die Beschwerdefihrerin meint, (auch) die
Mitteilungen der Rechtsabteilung vom 13. Oktober 2011
und 27. Dezember 2011 seien rechtsfehlerbehaftet, sind
diese nicht Gegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens, weil beide aufgehoben wurden,
erstere durch die Mitteilung vom 27. Dezember 2011,
letztere durch die angefochtene Entscheidung. Damit ist
ihr Vorbringen wegen moglicher Ermessensfehler bei
diesen Entscheidungen vorliegend nicht relevant und

bleibt unberiicksichtigt.

2.2 Die Beschwerde wurde unter Beachtung der gesetzlichen
Fristen und der weiteren formellen Anforderungen von
Artikel 108 EPU und Regel 99 (1) und (2) EPU in

zuldassiger Weise eingelegt und begriindet.

2.3 Soweit sich die Firmen beider Parteien gegeniiber dem
administrativen Vorverfahren gedndert haben, wurden
diese Umfirmierungen nachgewiesen und sind von der

Beschwerdekammer anerkannt worden.

3. Begriindetheit der Beschwerde

Die Beschwerdefihrerin stitzt ihr Beschwerdebegehren im
Kern darauf, die Rechtsabteilung habe bei ihrer
Entscheidung lber die Fortsetzung des ausgesetzten

Patenterteilungsverfahrens nicht alle relevanten

C9988.D
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objektiven Umstande und die Interessen der Parteien
hinreichend gewiirdigt und gegeneinander abgewogen,
sondern sich allein vom klageabweisenden Urteil des

Landgerichts Disseldorf leiten lassen.

Ausgehend hiervon ware die Beschwerde begriindet, wenn
die Rechtsabteilung die Festlegung des 1. Juli 2012 als
Zeitpunkt flr die Fortsetzung des seit dem

16. April 2009 ausgesetzten Patenterteilungsverfahrens
gemiaB Regel 14 (3) EPU ermessens—- und damit
rechtsfehlerhaft vorgenommen hat (dazu unter 3.1) oder
sich die tatsédchlichen Umstande gegeniiber denjenigen,
die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen,
dahingehend gedndert haben, dass sie nunmehr eine andere
Beurteilung der Frage der Fortsetzung oder weiteren
Aussetzung des Patenterteilungsverfahren gemal

Regel 14 (1) EPU erlaubten und erforderten (dazu unter
3.2).

Vorliegen eines Ermessensfehlers beim Erlass der

angefochtenen Entscheidung

Zunadchst ist daran zu erinnern, dass die Uberpriifung von
Ermessenentscheidungen der Verwaltungsinstanz durch die
Beschwerdekammern nur eingeschrankt erfolgt. Soweit die
Beschwerdefiithrerin die Art und Weise der
Ermessensausiibung durch die Rechtsabteilung bei der
angefochtenen Entscheidung anficht, entspricht es der
von der GroRen Beschwerdekammer (G 7/93, ABl. EPA 1994,
775) im Grundsatz bestdtigten std@ndigen Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, dass es nicht Aufgabe der
Beschwerdekammer ist, die Sachlage des Falls nochmals
wie ein Organ der Verwaltungsinstanz, das die

angefochtene Entscheidung erlassen hat, zu prifen, um zu
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entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise
ausgeilibt hidtte. Ein Verwaltungsorgan, dem nach dem EPU
unter bestimmten Umstanden Ermessensentscheidungen
obliegen, muss bei der Ausiibung dieses Ermessens einen
gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern
nicht eingreifen. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur
dann iUber die Art und Weise, in der die
Verwaltungsinstanz ihr Ermessen ausgeilibt hat,
hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass
diese ihr Ermessen nicht nach MaRgabe der richtigen
Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeiibt und
damit den ihr eingerdumten Ermessensspielraum

Uberschritten hat.

Ausweislich der angefochtenen Entscheidung hat die
Rechtsabteilung sowohl die flir ihre Entscheidung
einschlidgigen Vorschriften, insbesondere Artikel 61 EPU
und Regel 14 EPU, sowie die maBgebliche Rechtsprechung,
insbesondere G 3/92, ARl. EPA 1994, 607, und J 33/03 vom
16. November 2004 beriicksichtigt und dabei erkannt, dass
ihr ein Ermessen zusteht, als auch eine Abwagung der

Interessen der Beteiligten vorgenommen.

Ein mit der Beschwerde anfechtbarer Ermessensfehler in
Form eines Ermessensnichtgebrauches ist daher erkennbar

ausgeschlossen.

Bei der Frage der seitens der Beschwerdefilthrerin geltend
gemachten Anwendung falscher Ermessenskriterien ist

zundchst der Rechtsrahmen zu definieren:

Artikel 61 (1) EPU i.V.m. Regel 16 EPU regelt die
Verfahrensrechte einer Person, die nicht der Anmelder

ist (sog. Dritter) und der durch rechtskraftige
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Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf
die Erteilung eines europdischen Patents an Stelle des
Anmelders zugesprochen worden ist, und erdffnet ihr die
Mobglichkeit, bestimmte vorgeschriebene Handlungen im

Zusammenhang mit der Anmeldung vorzunehmen.

Dieser Dritte kann, sofern das europaische Patent noch

nicht erteilt worden ist (Regel 16 (1) b) EPU),

innerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft der

Entscheidung (Regel 16 (1) a) EPU) in Bezug auf die in

der europaischen Patentanmeldung benannten

Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder

anerkannt worden ist oder aufgrund des dem EPU

beigefligten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist,

a) die europdische Patentanmeldung anstelle des Anmelders
als eigene Anmeldung weiterverfolgen (Artikel 61 (1) a)
EPU),

b) eine neue europdische Patentanmeldung fir dieselbe
Erfindung einreichen (Artikel 61 (1) b) EPU) oder

c) beantragen, dass die europaische Patentanmeldung

zurickgewiesen wird (Artikel 61 (1) c) EPU).

Regel 14 EPU sieht eine Aussetzung des Verfahrens

wahrend des Zeitraums vor, in dem der Dritte auf
gerichtlichem Weg den Anspruch auf Erteilung des
europaischen Patents geltend macht, und soll die Rechte
des Dritten wahrend der Dauer des Verfahrens zur
Geltendmachung des Anspruchs sichern. Demselben Zweck
dient Regel 15 EPU, die vorschreibt, dass von dem Tag an,
an dem ein Dritter dem EPA nachweist, dass er ein
Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung
des europaischen Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag,

an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt, weder
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die europaische Patentanmeldung noch die Benennung eines

Vertragsstaats zurickgenommen werden darf.

Nach Regel 14 (1), Satz 1 EPU wird das
Erteilungsverfahren ausgesetzt, sofern ein Dritter
nachweist, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder
eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung i.S.v.
Artikel 61 (1) EPU zu erwirken, es sei denn, der Dritte
erklart dem Europaischen Patentamt gegeniiber schriftlich

seine Zustimmung zur Fortsetzung des Verfahrens.

Vorliegend erfolgte die Aussetzung des
Patenterteilungsverfahrens aufgrund der Anzeige der
Beschwerdefiithrerin vom 24. Marz 2009 und ihres weiteren
Schriftsatzes vom 16. April 2009 durch Mitteilung der
Rechtsabteilung vom 22. April 2009 rickwirkend zum

16. April 20009.

Der Umstand, dass die Rechtsabteilung bei ihrer
Entscheidung lber die Aussetzung des
Erteilungsverfahrens nicht zugleich einen Zeitpunkt filr
die Fortsetzung des Priifungsverfahrens festsetzte, lasst
fir sich genommen keine Riickschlliisse auf das weitere
Verfahren zu. Nach Regel 14 (3) EPU ist ndmlich eine
Fortsetzung des Erteilungsverfahrens auch dann méglich,
wenn das EPA bei seiner Aussetzungsentscheidung noch
keinen Zeitpunkt fir die Verfahrensfortsetzung
festgesetzt hatte und bevor das nationale

Vindikationsverfahren rechtskraftig abgeschlossen ist.

Regel 14 EPU muss im Gesamtzusammenhang des EPU und
insbesondere im Zusammenhang mit Artikel 61 EPU, den sie
weiter ausfilhrt, und Regel 15 EPU betrachtet werden. Wie

die Kammer bereits in ihren Entscheidungen J 7/96 (ABl.
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EPA 1999, 443, 454, Nr. 2.2 der Grunde) und J 8/96 (vom
20. Januar 1998, Nr. 2.2 der Grinde) ausgefihrt hat,
sind diese Vorschriften Teil eines im EPU vorgesehenen
Rechtszugssystems zur Klarung eines strittigen Anspruchs
auf eine europdische Patentanmeldung und zur Umsetzung
der getroffenen Entscheidung. Den Materialien zum EPU
ist eindeutig zu entnehmen, dass die Bereitstellung
eines solchen Systems fir wichtig angesehen wurde, damit
Rechtsstreitigkeiten iUber den Anspruch durch eine
rechtskraftige nationale Gerichtsentscheidung geklart
und diese Entscheidung dann vom EPA zentral fir alle
benannten Staaten umgesetzt werden kann (vgl. Dokument
Iv/2498/1/61-D, S. 17 ff.). Die genannten Vorschriften
missen in diesem Kontext und unter Berilicksichtigung des
Ziels und Zwecks dieses Rechtszugssystems ausgelegt
werden (vgl. G 3/92, ABl. EPA 1994, 607, 611, Nr. 1 der

Grinde) .

Wie die Kammer in ihrer Entscheidung J 33/03 vom

16. November 2004 entschieden hat, liegt es im Gegensatz
zu Regel 14 (1) EPU nach Regel 14 (3) EPU im Ermessen
des EPA zu entscheiden, ob das Verfahren fortgesetzt
werden soll (Nr. 2.1 der Grinde). Bei der Ausibung des
Ermessens im Rahmen von Regel 14 (3) EPU ist das EPA,
also die Rechtsabteilung und nach Artikel 111 (1) Satz 2
EPU auch die Kammer, die insoweit im Rahmen der
Zustandigkeit der Rechtsabteilung tatig wird, zu einer
Abwadgung der Interessen des Anmelders einerseits und des
Dritten, der das nationale Vindikationsverfahren gegen
den Anmelder angestrengt hat, andererseits gehalten.
Dabei hat sich das EPA insbesondere an dem
Regelungszweck von Artikel 61 EPU zu orientieren,
gerichtet auf eine "wohl abgewogene und gerechte Ldsung

einer Konfliktsituation"™ (G 3/92, a.a.0., 625, Nr. 8.4
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der Grinde). Die Prifungsrichtlinien als interne
Verwaltungsrichtlinien konnen erganzend herangezogen

werden.

3.1.11Nach den fiur die Anwendung von Regel 14 (3) EPU im
konkreten Einzelfall entwickelten Verwaltungsrichtlinien,
den Prifungsrichtlinien Teil A, Kapitel IV, Ziffer 2.3,
gilt:

"Wird ein Zeitpunkt fiir die Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens festgesetzt, so sollte dieser
jedoch mit Riicksicht auf die Interessenlage des Dritten,
der am Verfahren erst nach Vorliegen einer fir ihn
glinstigen Entscheidung beteiligt ist, entsprechend der
voraussichtlichen Dauer des Gerichtsverfahrens zundchst
so gewdhlt werden, dass das Gerichtsverfahren bis dahin
abgeschlossen sein kann. Ist zu dem festgesetzten
Zeitpunkt noch keine Entscheidung des Gerichts ergangen,
so sollte das Erteilungsverfahren jedenfalls dann weiter
ausgesetzt werden, wenn mit einer baldigen
Gerichtsentscheidung gerechnet werden kann. Das
Erteilungsverfahren sollte aber fortgesetzt werden, wenn
eine Verschleppungsabsicht des Dritten erkennbar ist
oder das Gerichtsverfahren in der ersten Instanz
zugunsten des Anmelders abgeschlossen und das
gerichtliche Verfahren durch Einlegung eines
Rechtsmittels verldngert wird."

3.1.12Diese internen Verwaltungsvorschriften stiitzen nicht die
von der Beschwerdefilhrerin behaupteten Bedingungen fir
die Fortsetzung des ausgesetzten Erteilungsverfahrens
und insbesondere nicht die von ihr begehrte Rechtsfolge.
Vielmehr hat die Rechtsabteilung alle maBgeblichen
Umstande des Falles in einer Art und Weise erkannt und
gewlirdigt, die auf keinen Ermessensfehler schlielen

lassen.

3.1.13S0 ist es nicht fehlerhaft, sondern ergibt sich vielmehr
aus den die Ermessensausibung leitenden

verwaltungsinternen Vorschriften des EPA

C9988.D
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(Prifungsrichtlinien), dass die Rechtsabteilung nicht
vor der Anordnung der Fortsetzung des
Patenterteilungsverfahrens in einer gesonderten
Mitteilung einen Termin zur Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens gesetzt hat. Die Rechtsabteilung
konnte dies erstmals in der angefochtenen Entscheidung

tun.

Ebenso wenig ladsst sich aus den Prifungsrichtlinien
ableiten, dass die Rechtsabteilung vor der Festsetzung
eines Zeitpunktes flir die Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens, jedenfalls aber vor der
tatsdchlichen Fortsetzung des Verfahrens den
rechtskraftigen Abschluss des Vindikationsverfahrens
gegebenenfalls nach Durchlaufen aller Rechtsmittelzilige
(erstinstanzliches Verfahren, Berufungsverfahren und
Revisionsverfahren) oder zumindest den Abschluss des

Berufungsverfahrens abwarten musste.

3.1.15Zu den von der Rechtsabteilung zu beriicksichtigenden und

C9988.D

von ihr beriicksichtigten Umstanden gehdrt zudem, dass
ein Dritter zwar erst dann die Verfahrensrechte nach
Artikel 61 (1) EPU ausiiben kann, wenn in einem vom
Dritten angestrengten nationalen Verfahren zu seinen
Gunsten rechtskraftig die mangelnde Berechtigung des
Anmelders einer Patentanmeldung festgestellt worden ist,
dies bedeutet aber nicht zwingend, dass bis zu diesem
Zeitpunkt das Erteilungsverfahren betreffend die
Patentanmeldung des Nichtberechtigten ausgesetzt werden
bzw. bleiben muss. Vielmehr werden die Rechte des
Dritten nicht nur dadurch geschiitzt, dass dieser die
namliche europadische Patentanmeldung anstelle des nicht
berechtigten Anmelders weiterverfolgt (Artikel 61 (1) a)

EPU), sondern auch dadurch, dass er eine neue
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europaische Patentanmeldung fir dieselbe Erfindung
einreichen kann (Artikel 61 (1) b) EPU). Die Zulassung
dieser neuen Anmeldung ist nicht daran gebunden, dass
zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die &dltere,
widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhangig ist
(vgl. G 3/92, a.a.0., Leitsatz), wenn die Anmeldung

zurlickgenommen wurde oder als zurilickgenommen gilt.

Ferner kann auch nach der Entscheidung der
Prifungsabteilung zur Erteilung des von einem nicht
berechtigten Anmelder angemeldeten Patents der
berechtigte Dritte bis zum formlichen Abschluss des
Erteilungsverfahrens nach Artikel 97 (3), 98 EPU
jedenfalls das Recht nach Artikel 61 (1) a) EPU ausiiben
und die europaische Patentanmeldung an Stelle des nicht
berechtigten Anmelders als eigene Anmeldung
weiterverfolgen (vgl. J 7/96, a.a.0, 461 f., Nr. 9 der
Grunde; J 8/96 vom 20. Januar 1998, Nr. 9 der Grunde).

Soweit die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens die
Verfahrensrechte des Dritten beschneidet, endet damit
zwar die starke Rechtsstellung des Dritten. Jedoch sind
moégliche gravierende Auswirkungen fir die
Beschwerdefiithrerin im vorliegenden Fall die Folge davon,
dass sie die Vindikationsklage und den Aussetzungsantrag
trotz Kenntnis von der Anmeldung erst in einem sehr
spaten Stadium des Erteilungsverfahrens, namlich nach
Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 ( 3) EPU an den
Anmelder, eingereicht hat. Denn der Dritte, der gemal
Artikel 61 (1) a) EPU die Anmeldung als eigene
weilterverfolgt, tUbernimmt die Anmeldung in dem
Verfahrensstadium, in dem sie sich im Zeitpunkt der
Aussetzung befindet. Das trifft auch auf den von der

Beschwerdefiithrerin in diesem Zusammenhang angefithrten,
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zeitnah zu erwartenden Verlust des Rechts auf Teilung
der Anmeldung nach dem nunmehr geltenden Teilungsrecht
zUu. Deshalb ist in der Nichtberiicksichtigung dieses

Umstandes kein Ermessensfehler zu erkennen.

Nicht ermessensfehlerhaft ist ferner die Erwagung der
Rechtsabteilung, dass sich die Beschwerdefiihrerin
zumindest erstinstanzlich nicht mit ihrer

Vindikationsklage hat durchsetzen kodnnen.

Die Prifungsrichtlinien nennen gerade das Obsiegen eines
Anmelders, mithin das Unterliegen eines Dritten, der
dann ein Rechtsmittelverfahren anstrengt, als
Beispielsfall fir die Fortsetzung des zunachst

ausgesetzten Erteilungsverfahrens.

Soweit die Beschwerdefiilhrerin diesbeziiglich die
Fehlerhaftigkeit der ihre Klage abweisenden Entscheidung
des Landgerichts Diisseldorf und dementsprechend die
Uberwiegenden Erfolgsaussichten flir die von ihr dagegen
eingelegte Berufung behauptet, muss dieser Vortrag im
Erteilungsverfahren im allgemeinen und im vorliegenden
Beschwerdeverfahren im besonderen auBer Acht bleiben
(vgl. J 33/03 vom 16. November 2004, Nr. 2.2 der Griunde;
Benkard-Melullis, EPU, 2. Auflage 2012, Art. 61, Rn. 21).

Zustandig flir die Beurteilung von Klagen gegen einen
Anmelder einer europdischen Patentanmeldung, mit denen
der Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents
geltend gemacht wird, sind allein die nationalen
Gerichte (Artikel 1 (1) Protokoll liber die gerichtliche
Zustandigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen
Uber den Anspruch auf Erteilung eines europaischen

Patents (Anerkennungsprotokoll)). Im Ubrigen war bzw.
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ist weder die Rechtsabteilung noch die Kammer in der
Lage zu entscheiden, welchem Beteiligten die europaische
Patentanmeldung mdéglicherweise zusteht oder welcher
Ausgang des nationalen Vindikationsverfahrens

wahrscheinlicher ist.

Insofern kann bei der Interessenabwagung lediglich
beriicksichtigt werden - und wurde von der
Rechtsabteilung berilicksichtigt -, dass das von der
Beschwerdefiithrerin gegen die Beschwerdegegnerin
angestrengte Vindikationsverfahren noch nicht
rechtskraftig abgeschlossen, sondern in der
Berufungsinstanz rechtshangig ist, an das sich - nach
dem bisherigen Prozessverhalten der Beteiligten zu
vermuten - noch ein Revisionsverfahren vor dem
Bundesgerichtshof anschlieBen dirfte. Immerhin streitet
ein im streitigen Verfahren ergangenes begriindetes
Urteil eines zustandigen deutschen Gerichts gegen das
Klagebegehren der Beschwerdefilhrerin. Weder ist absehbar,
dass die Beschwerdefiihrerin mit ihrer Vindikationsklage
am Ende in der Sache selbst doch obsiegen wird, noch ist
der rechtskraftige Abschluss der Vindikationsklage (in
der Berufungsinstanz oder gegebenenfalls auch erst in
der Revisionsinstanz) zeitlich absehbar. Eine
fortgesetzte Aussetzung des Erteilungsverfahrens
entsprechend dem Hauptantrag (wie dem ersten Hilfsantrag
der Beschwerdefiihrerin fihrte dementsprechend zu einer
unbestimmten Verzodgerung des Erteilungsverfahrens und
damit zu einem unverhdltnismaRigen Nachteil filir die

Beschwerdegegnerin.

3.1.18SchlieBlich durfte - und musste - die Rechtsabteilung
beriicksichtigen, dass die Aussetzung des

Erteilungsverfahrens nun schon mehr als dreieinhalb

C9988.D



- 19 - J 0013/12

Jahre andauert (vgl. J 10/02 vom 22. Februar 2005,

Nr. 4.1 der Griinde, dort wurde die Bedeutung der
Aussetzungsdauer hervorgehoben). Allein dieser Umstand
tangiert bereits erheblich die Interessen der
Beschwerdegegnerin an einer zigigen Bearbeitung ihrer
Anmeldung, so dass eine weitere Aussetzung des
Erteilungsverfahrens eine unverhdltnismaBige und durch
die Interessen der Beschwerdefiihrerin nicht mehr
gerechtfertigte Belastung der Beschwerdegegnerin

darstellte.

3.1.19S80oweit die Beschwerdefihrerin aus dem Umstand des auch

3.1.20
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ausweislich der bereits erfolgten Mitteilung gemal

Regel 71 (3) EPU weit fortgeschrittenen
Prifungsverfahrens und der mithin bei Fortsetzung des
Verfahrens zu erwartenden raschen Patenterteilung
ableitet, dass sie gar nicht mehr in der Lage ware, ihre
Rechte geltend zu machen, ist auch dieser Aspekt von der
Rechtsabteilung ausdriicklich gewiirdigt worden (Punkt 8

der angefochtenen Entscheidung).

Mithin vermag die Beschwerdekammer keinen
Ermessensfehler beim Erlass der angefochtenen

Entscheidung durch die Rechtsabteilung zu erkennen.

Hinsichtlich der neuen Umstdnde, die nunmehr eine andere
Beurteilung der Frage der Verfahrensaussetzung durch die
Beschwerdekammer rechtfertigen konnten, beruft sich die
Beschwerdefiihrerin im Wesentlichen auf eine Anderung des
Teilungsrechts sowie darauf, dass sie nach der
Patenterteilung ihren vermeintlichen
Vindikationsanspruch nur noch unter erschwerten
Bedingungen in jedem einzelnen im Patent benannten Staat

geltend machen misste.
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3.2.1 Es ist fir die Beschwerdekammer trotz entsprechender
Nachfragen im Termin zur miindlichen Verhandlung indes
nicht nachvollziehbar, in welcher Weise die
Rechtsposition der Beschwerdefiihrerin sich seit dem
Erlass der angefochtenen Entscheidung zu ihren Ungunsten
veradndert haben sollte, denn nur dann und insoweit ware
eine eigenstidndige, nicht den Grenzen der Uberprifung
von Ermessensentscheidungen unterworfenen Entscheidung
der Beschwerdekammer moglich. Vielmehr handelt es sich
um schon im Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung
bestehende Umstande, die damit von der - wie oben
ausgefihrt fehlerfreien - Ermessensentscheidung umfasst

sind.

3.2.2 Auch im Ubrigen sind keine neuen Umstidnde fiur die
Beschwerdekammer erkennbar, die nach dem Erlass der
angefochtenen Entscheidung entstanden sind und die eine
fortgesetzte Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens

nach Regel 14 EPU rechtfertigten oder erforderten.

So dauert das Berufungsverfahren vor dem
Oberlandesgericht Dilisseldorf nach ibereinstimmender
Auskunft beider Parteien weiterhin an, ohne dass ein
Urteil, gar ein rechtskraftiger Abschluss des
Vindikationsrechtsstreites in naher Zukunft zu erwarten

ware.

Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stellen fir
sich genommen keine hinreichenden Anhaltspunkte dar, die
auf eine unrechtmaRige Rechtsstellung der
Beschwerdegegnerin schlieBen lassen konnte, zumal die

Erfolgsaussichten des nationalen Rechtsstreites und der

C9988.D
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staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen der Bewertung

durch das EPA und die Beschwerdekammern entzogen sind.

SchlieBlich sind die von der Beschwerdefiihrerin
angefiihrten Indizien, die nach ihrer Auffassung auf ein
unrechtmaBiges Verhalten der Beschwerdegegnerin und eine
Rechtsinhaberschaft zu ihren Gunsten schlieBen lieBen
(vgl. insoweit auch die Aufzadhlung in dem Protokoll iber
die miindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer
beigefiigten Vorlagenfragen A, B und C), der Beurteilung
durch die Beschwerdekammer entzogen. Die Zustadndigkeit
liegt insoweit ausschlieBlich bei den nationalen Stellen

(Gericht, Staatsanwaltschaft).

Auch im Ubrigen gelten die von der Rechtsabteilung
genannten und von ihr berilicksichtigten
Ermessenserwagungen uneingeschrankt fort und werden wvon
der Beschwerdekammer auch unter Beriicksichtigung aller
relevanten Umstdnde und der Interessenlagen der Parteien
in tatsédchlicher wie rechtlicher Hinsicht dahingehend
gewlirdigt, dass eine weitere Aussetzung des
Patenterteilungsverfahrens nicht langer angezeigt ist,

dieses Verfahren vielmehr fortzusetzen ist.

Hilfsantrage

Der erste Hilfsantrag unterscheidet sich allein insoweit
vom Hauptantrag, dass die Fortsetzung des
Patenterteilungsverfahrens in zeitlicher Hinsicht
dahingehend konkretisiert wird, dass sie erst nach dem
Berufungsurteil des Oberlandesgerichts Diisseldorf

erfolgen soll.
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Er ist aus denselben Erwagungen wie der Hauptantrag
unbegriindet, weil die Entscheidung der Rechtsabteilung,
die Fortsetzung des Patenterteilungsverfahrens
anzuordnen, bei Abwagung der Interessen beider Parteien
sowohl unter Berilicksichtigung der im Zeitpunkt der
angefochtenen Entscheidung geltenden Umstande als auch
unter Berilicksichtigung der aktuellen Umstande am Schluss
der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer

zutreffend war und ist.

Fiir das von der Beschwerdefiihrerin mit den Hilfsantrdgen
2 und 3 verfolgte Begehren, das
Patenterteilungsverfahren erst nach Abgabe einer
Verpflichtungserklarung der Beschwerdegegnerin
fortsetzen, mangelt es an einer Rechtsgrundlage im EPU,

so dass diese Antradge bereits unzuldssig sind.

Unabhdngig davon gelten auch beziiglich dieser

Hilfsantrdge die obigen Erwagungen.

Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer

Die Beschwerdefiihrerin hat die Vorlage verschiedener
Rechtsfragen an die GroBe Beschwerdekammer angeregt,
wegen deren Inhaltes auf die entsprechenden Anlagen zum
Protokoll der miindlichen Verhandlung vom 17. Juni 2013

Bezug genommen wird.

Eine solche Vorlage kame nur in Betracht zur Sicherung
einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine

Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellte.

Dass es derzeit eine uneinheitliche Rechtsanwendung gabe,

hat die Beschwerdefiihrerin selbst nicht vorgetragen, so
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dass schon deshalb eine Vorlage unter diesem
Gesichtspunkt nicht in Betracht kommt (vgl.: Benkard-
Giinzel, EPU, 2. Auflage 2012, Art. 112, Rn. 5f.).

Aber auch eine grundsatzliche Bedeutung der angeregten
Vorlagefrage ist nicht erkennbar, weil die vorzulegende
Frage im Wesentlichen auf die Beurteilung des Falles
gerichtet ist, ilber den die Kammer zu entscheiden hat

(vgl. Benkard-Giinzel, a.a.0., Rn. 7).

AubBerdem ist die Frage auf (Teil-) Aspekte des Falles
beschrankt, die zwar bei der Ermessensentscheidung iiber
die Beendigung der Aussetzung bzw. deren Fortsetzung im
Rahmen der Gesamtabwadgung der Interessen des Dritten,
des Anmelders und der Offentlichkeit mit
Beriicksichtigung finden koénnen, aber fiir sich genommen

nicht ausschlaggebend sind.

Im Ubrigen betreffen sie Umstdnde und Bewertungen der
Erfolgsaussichten der von der Beschwerdefiihrerin
angestrengten Verfahren, deren Beurteilung
ausschlieBlich den zustandigen nationalen Stellen

obliegt.

Ruckzahlung der Beschwerdegebihren

Soweit die Beschwerdefiihrerin die Riuckzahlung der
Beschwerdegebiihren beantragt, die mit den hilfsweise am
25. November 2011 und am 11. Januar 2012 eingelegten
Beschwerden zum Aktenzeichen R 14/141-2009 eingezahlt
wurden, kann dariiber keine Entscheidung ergehen. Diese
Zahlungen waren moglicherweise rechtsgrundlos, aber
jedenfalls auBerhalb des vorliegenden

Beschwerdeverfahrens in Bezug auf andere Mitteilungen
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der Rechtsabteilung als die streitgegenstandliche
angefochtene Entscheidung der Rechtsabteilung bewirkt

worden (siehe insoweit auch Punkt 2.1 oben).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.
2. Mit Verkiindung dieser Entscheidung (17. Juni 2013) wird

das Erteilungsverfahren fortgesetzt.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

C. Eickhoff B. Glinzel
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