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(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: V. Di Cerbo
A. L. L. Marie

Patentinhaber/Beschwerdegegner: PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD
COLLEGE, et al.
Einsprechender/Beschwerdefiihrer: GLAXO GROUP LIMITED

Stichwort: Aufgaben des Formalsachbearbeiters/GLAXO

Artikel: 99 (1), 164 (2) EPU

Regel: 9 (3), 56 (1) EPU

Art. 10 VOBK

Nummer 6 der Mitteilung des Vizeprasidenten GD 2 des EPA vom 28. April
1999 Uber die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA
obliegender Geschafte durch Formalsachbearbeiter (ABl. EPA 1999, 506)

Schlagwort: "Einspruchsverfahren" - "Zulassigkeit des Einspruchs" -

"Zustandigkeit, zu entscheiden” - "Formalsachbearbeiter"



Leitsatz

Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizeprasidenten der
Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 uber die "Wahrnehmung einzelner
den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschafte durch
Formalsachbearbeiter" (ABl. EPA 1999, 506) mit Ubergeordneten Vorschriften
kollidiert, namlich mit den Regeln 9 (3) und 56 (1) EPU, gehen analog zu Artikel 164
(2) EPU letztere vor. Mithin liegt die Zustandigkeit fur die Entscheidung tber die
Unzulassigkeit des Einspruchs bei der Einspruchsabteilung und kann nicht auf einen

Formalsachbearbeiter Gbertragen werden.

Sachverhalt und Antrage

|. Der Hinweis auf die Erteilung des europaischen Patents Nr. 0 680 517 wurde im
Europaischen Patentblatt am 12. November 1997 verdoffentlicht. Die Frist von neun
Monaten, in der nach Artikel 99 (1) EPU Einspruch gegen das Patent eingelegt
werden konnte, lief am 12. August 1998 ab.

II. Ein von Glaxo Group Limited, GB, (Einsprechende 8) durch Telefax eingereichter
Einspruch mit Datum vom 12. August 1998 ging beim EPA laut der vom Faxgerat
des EPA ausgedruckten Empfangszeit am 13. August 1998 zwischen 00.01 Uhr
und 00.17 Uhr ein. Zugleich wurde ein Abbuchungsauftrag (Form 1010) Gber

1 200 DEM fur die Einspruchsgebthr Gbermittelt. Ein Bestatigungsschreiben ging
am 27. August 1998 beim EPA ein.

lll. Der Formalsachbearbeiter des EPA schickte der Einsprechenden 8 eine
Mitteilung gemaR Regel 56 (1) EPU mit Datum vom 29. Oktober 1998, wonach der
Einspruch nicht innerhalb der in Artikel 99 (1) EPU festgelegten Frist von neun
Monaten eingegangen sei. Die Einsprechende nahm zu dieser Mitteilung nicht

Stellung.

V. Mit Datum vom 9. Dezember 1998 sandte der Formalsachbearbeiter der
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Einsprechenden eine Mitteilung liber einen Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPU,
wonach der Einspruch nach Artikel 99 (1) EPU als nicht eingelegt gelte, da die

Einspruchsgeblhr verspatet entrichtet worden sei.

V. Mit Schreiben vom 5. Februar 1999 (eingegangen beim EPA am 19. Februar
1999) machte die Einsprechende geltend, dafd der Einspruch rechtzeitig eingelegt
und die Einspruchsgebuhr rechtzeitig am 12. August 1998 entrichtet worden sei.
Insbesondere behauptete die Einsprechende, die Uhr am Faxgerat des EPA, die
angezeigt habe, daf? der Einspruch erst eine Minute nach Mitternacht eingegangen
sei, gehe ungenau. Eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPU wurde beantragt. Im
Anschlul3 an eine vom 8. Dezember 1999 datierte Mitteilung des
Formalsachbearbeiters gemaR Artikel 113 EPU, in der begrindet wurde, warum der
Einspruch als nicht eingelegt gelte, bekraftigte die Einsprechende ihren Antrag mit
Schreiben vom 18. Februar 2000.

VI. Mit einem am 17. Marz 2000 beim EPA eingegangenen Schreiben reichten die
Patentinhaber nach Regel 57 (1) EPU eine Stellungnahme zu den neun
Einspriichen gegen das Streitpatent ein. In bezug auf die Einsprechende 8

beantragten sie, daf3 der Einspruch als nicht eingelegt gelten solle.

VII. Am 23. Juni 2000 erliel3 der Formalsachbearbeiter die folgende Entscheidung
nach Regel 69 (2) EPU:

"1. Der Antrag von GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB, (Einsprechende 8)
vom 05.02.99 (eingegangen am 19.02.99) auf Aufhebung der Mitteilung vom
09.12.99 nach Regel 69 (1) EPU wird zuriickgewiesen.

2. Der am 13.08.98 eingegangene Einspruch der Einsprechenden 8 gilt nach
Artikel 99 (1) als nicht eingelegt, da die Einspruchsgebuhr nicht rechtzeitig entrichtet

wurde.

3. Die Einspruchsgebihr wird zurtickgezahlt, sobald diese Entscheidung



rechtskraftig geworden ist."

Nachdem gemaR Artikel 99 (1) EPU der Einspruch innerhalb von neun Monaten
nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europaischen
Patents eingelegt werden mufd und erst als eingelegt gilt, wenn die
Einspruchsgebiihr entrichtet worden ist, wurde die Entscheidung damit begriindet,
daf im vorliegenden Fall die per Abbuchungsauftrag vorgenommene Zahlung erst
am 13. August 1998, also nach Ablauf der Frist von neun Monaten, erfolgt war.
Gemal Artikel 5 (2) der Gebuhrenordnung und der Mitteilung des Prasidenten des
EPA vom 20. November 1981 uber die Neuverlautbarung der Vorschriften Uber das
laufende Konto (ABI. EPA 1982, 15, Nr. 6.3, neu verdffentlicht in der Beilage zum
ABI. EPA 2/1999, Nr. 6.3) gilt die Zahlung namlich als am Tag des Eingangs des
Abbuchungsauftrags erfolgt. Da der Abbuchungsauftrag durch Telefax Ubermittelt
wurde, gelten zudem die Vorschriften fur die Einreichung mittels technischer
Einrichtungen, d. h. der Beschlul3 des Prasidenten des EPA vom 26. Mai 1992 uber
die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels
technischer Einrichtungen zur Nachrichtentbermittlung (ABI. EPA 1992, 299) und
die Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992 (ber die Einreichung von
Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (ABIl. EPA 1992, 306). Nach diesen
Vorschriften erhalten Schriftstiicke, die bei einer Annahmestelle des EPA durch
Telefax eingereicht werden, den Tag, an dem sie beim EPA eingegangen sind, als
Einreichungstag. Im vorliegenden Fall lief die Einspruchsfrist am 12. August 1998
ab, und das Telefax mit dem Abbuchungsauftrag fur die Einspruchsgebuhr ging
beim Amt am 13. August 1998 ein, wobei die Ubermittlung an diesem Tag um 00.01

Uhr begonnen hatte.

VIIl. Glaxo Group Limited legte am 14. August 2000 gegen die obige Entscheidung
Beschwerde ein. Die Beschwerdegebihr wurde am gleichen Tag entrichtet. Die
Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der Mitteilung nach Regel 69 (1)
EPU vom 9. Dezember 1998 und die Anerkennung der Zulassigkeit des Einspruchs,

da dieser rechtzeitig eingelegt worden sei.
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In der am 19. Oktober 2000 durch Telefax eingereichten Beschwerdebegriindung
behauptete die Beschwerdeflihrerin unter anderem, dafld mindestens die ersten
neun Seiten des Einspruchs am 12. August 1998 vor Mitternacht eingereicht worden
seien und diese Seiten die Bedingungen von Artikel 99 (1) EPU in Verbindung mit
Regel 55 c) erflillten.

IX. Mit einem beim EPA am 10. Juli 2001 eingegangenen Schreiben beantragten die

Patentinhaber die Bestéatigung der angefochtenen Entscheidung.

X. Eine mundliche Verhandlung wurde nicht beantragt.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Zunachst hatte die Kammer zu erdrtern, ob die angefochtene Entscheidung von
einer dafur zustandigen Stelle erlassen wurde. Diese Frage ergibt sich aus der
Tatsache, dal3 im Rahmen eines Einspruchsverfahrens der Formalsachbearbeiter
und nicht die Einspruchsabteilung tGber die Unzul&ssigkeit eines Einspruchs

entschieden hat, den eine von mehreren Einsprechenden eingelegt hatte.

Im Rahmen ihrer Verpflichtung zu prifen, ob fur die angefochtene Entscheidung
formell eine hinreichende Rechtsgrundlage besteht, mul3 die Kammer diese Frage

von Amts wegen klaren.

3. Die rechtliche Grundlage daflr, daf’ die Entscheidung durch den
Formalsachbearbeiter erging, ist die Regel 9 (3) EPU. Danach kann der Prasident
des EPA mit der Wahrnehmung einzelner den Prifungsabteilungen oder
Einspruchsabteilungen obliegender Geschéfte, die technisch oder rechtlich keine
Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch

vorgebildeten oder rechtskundigen Prifer sind.
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Am 6. Marz 1979 Ubertrug der Prasident des EPA die Befugnisse nach

Regel 9 (3) EPU dem Vizeprasidenten der Generaldirektion 2 des EPA, der
dementsprechend am 8. Januar 1982 eine "Mitteilung" ("Notice", "Communiqué")
tber die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender
Geschafte durch Formalsachbearbeiter (ABl. EPA 1982, 61) erliel3. Diese wurde
spéater durch die Mitteilungen vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319), vom 1.
Februar 1989 (ABI. EPA 1989, 179) und schlief3lich vom 28. April 1999 (ABI. EPA
1999, 506) geandert.

Die Passagen der Mitteilungen, die sich auf die strittige Frage beziehen, sind im
Wortlaut unverandert geblieben. Danach kdnnen im Rahmen der den
Einspruchsabteilungen des EPA zugewiesenen Zustandigkeit bestimmte
Bedienstete (Formalsachbearbeiter), die keine technisch vorgebildeten oder
rechtskundigen Prufer sind, u. a. mit den folgenden Geschaften betraut werden:
"Entscheidung im einseitigen Verfahren tber die Unzuléassigkeit des Einspruchs

... (Nr. 6, Hervorhebung durch die Kammer).

Diese Bestimmung ist mehrdeutig, weil sie den Ausdruck "einseitiges Verfahren"
auf das Einspruchsverfahren anwendet, das per Definition ein mehrseitiges
Verfahren ist. Die Verwendung dieser einander widersprechenden Begriffe kann
wohl nur dahingehend ausgelegt werden, dal3 Formalsachbearbeiter
Entscheidungen uber die Unzulassigkeit des Einspruchs in Verfahren treffen

kénnen, bei denen der Einsprechende die einzige Partei ist.

4. Diese Bestimmung kollidiert insofern mit Regel 9 (3) EPU und den allgemeinen
Grundsatzen des Einspruchsverfahrens, als sie der Einspruchsabteilung - wie im
vorliegenden Fall geschehen - die Zustandigkeit fir die Entscheidung tber die

Unzul&ssigkeit des Einspruchs nimmt.

4.1 Grundsatzlich ist zu betonen, dald sich die Befugnisse des Prasidenten des EPA
nach Regel 9 (3) EPU nicht darauf erstrecken kénnen, EPA-Bediensteten Geschéifte

(oder Befugnisse) zuzuweisen, fir die gemal anderen, rechtlich gleichrangigen
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Vorschriften eine andere Stelle zustandig ist. Daraus folgt, dal3 die oben genannten
Mitteilungen des Vizepréasidenten der Generaldirektion 2 Giber die Geschafte, mit
denen Formalsachbearbeiter betraut werden, in diese Geschéfte nicht die Austibung
von Befugnissen mit einschlielen konnten, die nach tGibergeordneten Vorschriften
(wie den Ausfuhrungsvorschriften) einer anderen Stelle zustehen. Der Gesetzgeber
hat in Regel 9 (3) EPU nicht zuféllig die Formulierung "Wahrnehmung einzelner den
... Einspruchsabteilungen obliegender Geschafte" gewahlt. Sie bedeutet, daf}
Formalsachbearbeitern nur einzelne Geschafte ("individual duties"; "certaines
taches"), nicht aber Befugnisse z. B. zur Entscheidung tber die Unzulassigkeit eines
Einspruchs tbertragen werden kénnen. Mit anderen Worten, da die "ratio legis" von
Regel 9 (3) EPU darin besteht, die Einspruchsabteilungen zu entlasten, hat der
Gesetzgeber den Formalsachbearbeitern nicht die Befugnis zur Entscheidung tber
wesentliche Fragen wie die Unzulassigkeit eines Einspruchs Ubertragen (das konnte
er gar nicht), sondern lediglich untergeordnete Aufgaben innerhalb der Zustandigkeit
der Einspruchsabteilungen. Diese Auslegung wird dadurch gesttitzt, daf3 nach dem
letzten Teil der Vorschrift Formalsachbearbeiter nur mit der Wahrnehmung
(einzelner) Geschafte betraut werden kénnen, die u. a. rechtlich keine
Schwierigkeiten bereiten. Entscheidungen Uber die Unzulassigkeit eines Einspruchs
kénnen nicht als Geschafte dieser Art betrachtet werden, da die Zul&ssigkeit eines
Einspruchs die Losung komplexer Rechtsfragen voraussetzen kann, wie der
vorliegende Fall zeigt (s. Griinde der Entscheidung des Formalsachbearbeiters,
Abschnitt VII).

GemaR Regel 56 (1) EPU verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als
unzulassig, wenn sie feststellt, daR der Einspruch u. a. Artikel 99 (1) EPU (worin
auch die Frist fur die Einlegung eines Einspruchs festgelegt wird) nicht entspricht.
Nach dieser Vorschrift liegt die Zustandigkeit fir die Entscheidung tber die
Zulassigkeit eines Einspruchs bei der Einspruchsabteilung und kann nicht an

Formalsachbearbeiter Gbertragen werden.

Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepréasidenten GD 2 mit

tibergeordneten Vorschriften (Regeln 9 (3) und 56 (1) EPU) kollidiert, gehen analog



zu Artikel 164 (2) EPU letztere vor.

4.2 Werden Formalsachbearbeiter damit betraut, Gber die Unzulassigkeit eines
Einspruchs zu entscheiden, so besteht die Gefahr, dal3 die fur das

Einspruchsverfahren geltenden allgemeinen Verfahrensgrundséatze verletzt werden.

Es wurde bereits darauf hingewiesen (s. Nr. 3 letzter Satz), daf3 das unter Nummer
6 der Mitteilung des Vizeprasidenten GD 2 genannte Verfahren als einseitiges
Verfahren bezeichnet wird, wobei offenbar davon ausgegangen wird, daf3 der
Einsprechende die einzige Partei ist. Dies impliziert, dafl3 weder der Patentinhaber
noch etwaige weitere Einsprechende an diesem besonderen Verfahren beteiligt
sind. Weiter folgt aus dem oben Gesagten, dal3 aus einer Entscheidung eines
Formalsachbearbeiters nach Nummer 6 eine Rechtskraft erwachsen kann, die die
Befugnis der Einspruchsabteilung, Uber alle strittigen Fragen eines einzelnen
Verfahrens zu entscheiden, ebenso ungebuhrlich einschrankt wie den Anspruch auf
rechtliches Gehor, den die tbrigen Verfahrensbeteiligten haben, die aufgrund des
mehrseitigen Charakters des Einspruchsverfahrens berechtigt sind, zu allen
verfahrens- und materiellrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Einspruch

Stellung zu nehmen.

5. Abschliel3end ist hervorzuheben, dald die Bestimmung unter Nummer 6 eindeutig
mit Abschnitt 11l der in Frage stehenden Mitteilung (s. Fassungen von 1989 und
1999) kollidiert, wonach die "Ubertragung eines solchen Geschéfts ... die
Zustandigkeit der ... Einspruchsabteilung, selbst zu entscheiden, unberthrt [l&f3t]". In
der letztgenannten Bestimmung wird bekréftigt, dal’ die Zustandigkeit der
Einspruchsabteilung grundséatzlich nicht geschmalert und die Befugnis zur
Entscheidung tber die Unzul&ssigkeit eines Einspruchs somit nicht auf eine andere

Person Ubertragen werden kann.

6. Der Kammer ist bekannt, daf3 in einer neueren Entscheidung (T 1062/99 vom
4. Mai 2000) die Zustandigkeit des Formalsachbearbeiters nach Nummer 6 der

Mitteilung des Vizepréasidenten GD 2 fur rechtmalig befunden wurde. Diese
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Feststellung ist jedoch als "obiter dictum™" anzusehen, da es in der Entscheidung in
erster Linie um die Frage ging, ob ein Schreiben eines Formalsachbearbeiters, in
dem die Unzulassigkeit eines Einspruchs mitgeteilt wurde, als "beschwerdefahige™
Entscheidung gelten konnte, und die Kammer sich daher im wesentlichen auf die
Zulassigkeit der Beschwerde konzentrierte. So wurde in der Entscheidung die
letztgenannte Bestimmung als eine nur die interne Geschéftsverteilung betreffende
MaflRnahme angesehen und weder die Frage der mangelnden Ubereinstimmung mit
den oben angefiihrten Regeln 9 (3) und 56 (1) EPU und der vorstehend unter
Nummer 5 genannten Bestimmung noch ihre (negativen) Auswirkungen im Hinblick

auf das Einspruchsverfahren bertcksichtigt.

7. Aus der unter Nummer 4.1 im letzten Satz gemachten Aussage, wonach die
Regeln 9 (3) und 56 (1) EPU Vorrang vor der Bestimmung unter Nummer 6 haben,
folgt, dal letztere auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. Weiter folgt daraus,
dafl3 die angefochtene Entscheidung als null und nichtig anzusehen ist, da sie von
einer nicht dafur zustandigen Person (dem Formalsachbearbeiter) getroffen wurde.
Nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ist die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurtickzuverweisen (s. T 1101/99, Nr. 3
der Entscheidungsgruinde), die fur die Entscheidung tber den Einspruch als Ganzes
und somit auch fur die Frage der Zulassigkeit des Einspruchs nach Artikel 99 (1)
EPU zustandig ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird als null und nichtig aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zuriickverwiesen.



