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Sachverhalt und Antréage

2962.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabteilung, mt der das europai sche Patent
Nr. O 689 729 wi derrufen wrde.

Di e Beschwerdegegnerin hatte gegen das erteilte Patent
Ei nspruch ei ngel egt und beantragt, das Patent nangel s
erfinderischer Tatigkeit zu widerrufen. In der

Ei nspruchsbegr indung (Seiten 8 und 9, Punkt 4.) wurde
auch argunentiert, dalR Anspruch 1 Unklarheiten enthalte,
"di e das Verstandnis der Lehre und damt ihre
Ausf Ghr bar kei t verhi ndern kdénnen".

D e angefochtene Entschei dung wurde mt mangel nder
Ausf ihr barkeit gemaR Artikel 83 EPU begr uindet.

Mt der Beschwerdeschrift beantragte di e Beschwerde-

fdhrerin (Patentinhaberin), den Wderrufsbeschl uld der
Ei nspruchsabt ei | ung auf zuheben und den Ei nspruch

zur ickzuwei sen, hilfsweise die Aufrechterhaltung des

Patents i n geandertem Unfang auf der Basis der

bei gef gt en Pat ent anspriche 1 und 2.

I n der Beschwer debegrindung argunentierte die
Beschwer def Uhrerin, dall es nicht zutreffe, dal die

Ei nsprechende di e Ausfihrbarkeit des beanspruchten
Ver f ahrens bezweifelt habe. D e Einsprechende habe in
der Ei nspruchsbegrindung | ediglich vorgetragen, dalR der
Anspruch 1 Unkl arheiten enthalte, die das Verstandnis
der Lehre und damt di e Ausfihrbarkeit "verhindern
kénnen". I n di esem Zusamrenhang sei allein die
Formul i erung "genei nsamer Arbeitspunkt” in Anspruch 1
beanst andet worden. Die Patentinhaberin sei erstmal im
W derruf sbeschl uR mt dem Argunent "Ausf Uhrbarkeit der
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gl eichzeitigen Mnimerung von Strom und Spannungs-
abwei chungen” konfrontiert worden, das von der

Ei nsprechenden ni cht vorgetragen worden sei. Die

W der r uf sent schei dung sei aber gerade auf den G und
gestutzt worden, dall der Beschrei bung des Patents nicht
ent nehnbar sei, we die Strom und Spannungsabwei chungen
gl eichzeitig mnimert werden kdnnten. Somt |iege ein
Ver st o gegen Artikel 113 (1) EPU vor.

Ei ne inhaltliche Erwi derung auf di e Beschwer debegr indung
i st von der Beschwerdegegnerin (Ei nsprechenden) nicht
vor gel egt wor den

I n ei nem Beschei d der Beschwerdekammer vom 12. August
2002 wurde den Verfahrensbeteiligten mtgeteilt, dall das
Ei nspruchsverfahren insofern einen wesentlichen

Ver f ahr ensmangel auf zuwei sen scheine, als die

Pat enti nhaberin vor Erlald der Entschei dung tUber die ihr
vor gehal tenen G unde nicht unterrichtet worden sei, und
somt keine Miglichkeit erhalten habe, sich dazu zu
aulBern. Di e Kanmer sei bereit, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und di e vorliegende

Angel egenheit ohne weiteres (d. h. ohne sachliche

PrGf ung und ohne nindl i che Verhandl ung) an die erste

| nstanz zur dckzuverwei sen, wenn die Parteien ihre
Antrage daraufhin richten wirden

Mt Schrei ben vom 17. Septenber 2002 beantragte die
Beschwer def hrerin, die angefochtene Entschei dung

auf zuheben und die Sache an die erste Instanz

zur uckzuwei sen. Ferner beantragte sie die Rickzahl ung
der Beschwer degebuhr.

Mt Schrei ben vom 22. Okt ober 2002 beantragte die
Beschwer degegnerin fir den Fall der Aufhebung des



- 3 - T 0316/ 00

angef ocht enen Beschl usses, di e Angel egenheit zur
sachl i chen Behandl ung an die erste |Instanz

zur ickzuverwei sen. Zugl ei ch beantragte sie, das Patent
auch wegen mangel nder Ausf Uhrbarkeit der gleichzeitigen
M ni mi erung von Strom und Spannungsabwei chungen durch
di e of fenbarte Schaltung zu wi derrufen

Ent schei dungsgr inde

2.2

2962.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Der Grund fur di e angefochtene Entschei dung war die
mangel nde Ausfiihrbarkeit gemialR Arti kel 83 EPU, w e sich
aus vorstehendem Punkt 111 ergibt.

Was di e Ausfuhrbarkeit betrifft, hat die Ei nsprechende
in der Einspruchsbegrindung (Seiten 8 und 9, Punkt 4.)

| ediglich vorgetragen, dalR Anspruch 1 Unkl arheiten
enthalte, "die das Versténdnis der Lehre und damt ihre
Ausf Ghr barkei t verhi ndern kénnen”. In di esem
Zusanmenhang wurde all ein das i m Patentanspruch 1
ent hal tene Merkmal des "genei nsanen Arbeitspunkts" der
zu beiden Stronrichtern gehérenden Strom und
Spannungswerte beanstandet. Auf einer deichstronl eitung
sei nur der Stromin beiden Stationen gleich gro3. D e
i m Spannungsst rondi agramm gel t enden Ar bei t spunkte der
St ati onen konnten daher nicht "genei nsani’ sein.

In ihrer Erwi derung auf die Einspruchsbegrindung hat die
Pat enti nhaberin zu den erwahnten Unkl arheiten und ei nem
davon sich abl ei tenden Mangel an Ausf Uhrbarkeit nicht
Stel lung genommen. Mt Schrei ben vom 20. Oktober 1999
zog sie ihren Hlfsantrag auf eine mindliche Verhandl ung
aus verfahrensdkonom schen G unden zurick und beantragte
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ei ne Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung nach
Akt enl age.

Weder hat bei der Prifung des Einspruchs die Einspruchs-
abtei lung den Parteien einen Bescheid im Sinne der Regel
57 (1) EPU nit einer Aufforderung zur Stellungnahme
zugestellt, noch haben die Parteien weitere schriftliche
Vor bringen eingereicht. Ei ne mindliche Verhandl ung vor
der Ei nspruchsabteilung fand auch nicht statt. Am

26. Januar 2000 wurde die Wderrufsentschei dung zum
Zwecke der Zustellung an die Poststelle des EPA
abgegeben.

Gemall der angefochtenen Entschei dung (Punkt 4b)) erfullt
aber das Patent die Erfordernisse des Artikels 83 EPU
nicht, weil ihmnicht zu entnehmen sei, wie die Strom
und Spannungsabwei chungen gl ei chzeitig mnimert werden
konnen. Andererseits hat sich die Einspruchsabteilung in
der Entschei dung (Punkt 4a)) den von der Ei nsprechenden
unter Punkt 4. der Ei nspruchsbegrindung genannten
Argunent en ausdr tcklich nicht angeschl ossen.

Unt er den obengenannten Umrstanden stellt di e Kamrer
fest, dall di e mangel nde Ausfuhrbarkeit der

gl eichzeitigen M nimerung von Strom und
Spannungsabwei chungen von der Ei nsprechenden nicht
beanst andet worden ist und erstmals in den

Ent schei dungsgr inden zum W der r uf sbeschl uf3 zum Ausdr uck
gebracht wurde. Erst dort wird erl autert, weshalb aus
dem Patent nicht erkennbar sei, wie mt der Steuerung
ei nes einzigen Paraneters jedes Stronrichters
(Steuerwi nkel) zwei sich gegenseitig beeinflussende
Abwei chungen (Strom und Spannung) mnim siert werden
konnen. Es geht dabei umeine vollig andere technische
MalBnahme als die Einstellung der beiden Stationen auf
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ei nen genei nsanen Arbeitspunkt, die in der

Ei nspruchsbegr tndung al s ni cht ausf dhrbar erwihnt war.
Daher ist die Patentinhaberin vor Erlall der Entschei dung
Uber die ihr vorgehal tenen faktischen G inde nicht
unterrichtet worden, und hat keine Mglichkeit erhalten
si ch dazu zu &aulRern.

Nach Artikel 113 (1) EPU durfen Entschei dungen des EPA
nur auf G Unde gestitzt werden, zu denen die Beteiligten
sich aul3ern konnten. Unter "G idnde" im Sinne von Arti kel
113 (1) EPU sind nach gefestigter Rechtsprechung der
Beschwer dekammer n di ej eni gen wesentlichen tatsachlichen
und rechtlichen G iunde zu verstehen, auf die sich die
Ent schei dung stuatzt (T 951/92, ABI. EPA 1996,53). Diese
Ausl egung des Artikels 113 (1) EPU gilt gl ei cher maRen
fur das Einspruchsverfahren (T 433/93, ABlI. EPA 1997,
509; T 532/91).

Erschien es der Einspruchsabteilung gemal3 Arti kel

114 (1) EPU erforderlich, i mRahmen des Ei nspruchsgrunds
von Artikel 100 b) EPU auch zu prifen, ob eine

gl eichzeitige Mnimerung von Strom und

Spannungsabwei chungen der Beschrei bung des Patents zu
ent nehmen war und, obwohl nicht von der Ei nsprechenden
vorgel egt, die Aufrechterhaltung des Patents auf dieser
Grundl age in Frage zu stellen, so hatte sie, wie in
Artikel 113 (1) EPU gefordert, den Verfahrensbeteiligten
zunachst Gel egenheit zur Stellungnahne geben missen,
bevor sie eine auf eine solche Feststellung gestitzte
Ent schei dung erlielR (siehe T 433/93; auch G 4/92,

ABl . EPA 1994, 149). Imvorliegenden Fall stellt somt
di e Wderrufsentschei dung ei ne Verl etzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehor (Artikel 113 (1) EPU) dar.

Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekanmern
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stellt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehor einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der
Regel 67 EPU dar, der di e Auf hebung der angefochtenen
Ent schei dung, di e Zurickverwei sung der Sache an die
erste Instanz ohne sachliche Priufung und di e Rickzahl ung
der Beschwer degebuhr rechtfertiagt.

6. Nach Auffassung der Kanmer ist der im Schreiben vom
22. Cktober 2002 eingereichte Antrag der Ei nsprechenden,
das Patent auch wegen mangel nder Ausf Uhrbarkeit der
gl eichzeitigen M nimerung von Strom und Spannungs-
abwei chungen durch di e offenbarte Schal tung zu
wi derrufen, als ein neuer Antrag zu betrachten, der im
Rahnmen der Fortsetzung des Verfahrens vor der
Ei nspruchsabtei lung zu priufen ist.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angef ocht ene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wird zur weiteren Entscheidung an die
erste Instanz zurickverw esen. Dabei ist auch Punkt 6

der Entschei dungsgrinde zu beacht en.

3. D e Beschwerdegebihr wird zurickgezahlt.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

2962.D Y A
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D. Sauter W J. L. \Weeler
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