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Sachverhalt und Antréage

1940.D

Die am 21. Marz 2001 eingelegte und am 27. April 2001
begr indete Beschwerde richtet sich gegen die

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung vom 22. Januar 2001
Uber den Wderruf des Européai schen Patents Nr. 0 853 755.
Der Wderruf wurde gemall angekreuztem Text auf dem

EPA- Fornbl att 2345 02.99 damt begrindet, dal3 die

Pat enti nhaberin mt Erkl arung ei ngegangen am

4. Januar 2001 beantragt habe, das Patent zu w derrufen.

Auf die Mtteilung eines Einspruchs und die
Fristansetzung fur eine Stellungnahne hatte die

Pat enti nhaberin zundchst mt einem Antrag auf

Fristverl &ngerung reagiert. Vor Ablauf der verlangerten
Frist hatte der Vertreter der Patentinhaberin dem

Eur opéi schen Patentant mt Brief vom 3. Januar 2001
mtgeteilt: "Nanmens und i m Auftrage der Patentinhaberin
wird hiermt der Verzicht auf das europai sche Patent

Nr. O 853 755 erkléart."” Am 16. Januar 2001 hatte er das
Eur opai schen Patentant informert, "dall auch die
nat i onal en Besti nmungsant er zu obi gem Pat ent Uber den
Verzicht unterrichtet worden sind".

In i hrer Beschwerdebegrindung nachte di e Patentinhaberin
geltend, die der angefochtenen Entschei dung zugrunde

i egende Interpretation ihrer Erkl&rung als Antrag auf
Wderruf des Patents mt Wrkung ex tunc treffe nicht zu.
Vi el mrehr habe es sich um eine Verzichtserkl aung fir ein
bereits erteiltes Patent gehandelt, die gegenuber dem
EPA gar nicht w rksam abgegeben werden kdnne. Derartige
Ver zi chte konnten ausschliel3lich gegenuber den

zust andi gen national en Patent&ntern nach demjeweils

gel tenden national en Recht erklart werden. Eine
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Ausl egung der Verzichtserkl arung als Antrag auf Wderruf
verbi ete sich auch deshalb, weil ein Verzicht lediglich
ex nunc wrke, wahrend der Wderruf rickw rkenden

Char akt er habe, das Schutzrecht also ex tunc vernichte.
D e Ausl egung der Erkl arung der Patentinhaberin héatte

al l enfal | s dahi ngehend erfol gen kénnen, dal3 sie kein

| nt eresse an der Durchf ihrung des Ei nspruchsverfahrens
mehr habe und somt auf den Einspruchsschriftsatz nicht
erw dern werde. Jedenfalls hatte die Einspruchsabteil ung
vor einem Wderruf die Patentinhaberin zu einer

Klarstellung i hrer Antré&ge auffordern nissen

Di e Ei nsprechende und Beschwerdegegnerin hat diesen
Ausf ihrungen in i hrem Schriftsatz vom 25. Juni 2003

wi der sprochen. Di e Verzichtserkl a&rung der

Pat enti nhaberin sei in ihrer Kirze, Klarheit und

Ei ndeuti gkeit unm ssverstandlich und imWrtlaut zu der
in der Entscheidung T 237/86 beurteilten Erklarung sehr
ahnlich. Zusamren nmit der Tatsache, dalR die

Pat enti nhaberin bis zum Zei t punkt der Erkl & ung kei ne
gednderte Fassung vorgel egt habe und nicht auf die

Ei nspruchsbegr indung ei ngegangen sei, konne nur

geschl ossen werden, dall sie damt den Wderruf des
Patents i m Sinne der Entscheidung T 237/86 beantragt
habe. Der von ihr erklarte Verzicht sei unter diesen
Urst &nden al s Ei nverstandnis mt den von der

Ei nsprechenden vor gebrachten Argunenten gegen die
Recht sgul ti gkeit des Patents zu werten

| m Gbrigen sei die Patentinhaberin von der angefochtenen
Ent schei dung ni cht beschwert im Sinne von Artikel 107
EPU, da diese genau ihren erklarten WIIen ausdriicke.
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Di e Beschwerdefidhrerin beantragt, die Sache zur

sachli chen Entschei dung tUber den Einspruch an die

Ei nspruchsabt ei | ung zurtckzuverwei sen und, hilfsweise,
di e Durchf ihrung einer nundlichen Verhandl ung. Ferner
beantragt sie, die von der Beschwerdegegnerin erstmals
imSchriftsatz vom 25. Juni 2003 vorgebrachten
Uber | egungen al s verspatetes Vorbringen zu werten und
damt im Verfahren nicht zu berucksichtigen. D e
Beschwer degegnerin beantragt di e Zurickwei sung der
Beschwer de.

Ent schei dungsgr inde

1940.D

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Nach Artikel 107 EPU steht di e Beschwerde denjenigen zu,
die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der

Ent schei dung gefuhrt hat, soweit sie durch die

Ent schei dung beschwert sind. Ein Verfahrensbeteiligter,
der einen einzigen Antrag stellt, gilt dann als
beschwert, wenn di e angefocht ene Entschei dung di esem
Antrag nicht stattgibt (siehe dazu Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern des EPA, 4. Auflage 2001, S.590 ff.).

Hatte di e Patentinhaberin im E nspruchsverfahren ei nen
Antrag auf Wderruf ihres Patents gestellt, wie dies die
Ei nspruchsabt ei l ung annahm so wére sie in der Tat von
der Wderrufsentschei dung nicht beschwert. We sich aber
aus der Darstellung des Sachverhalts ergibt, ist dies
gerade strittig. Soweit die Patentinhaberin darauf
besteht, sie habe eine Verzichtserkl &rung gegeniber dem
EPA nicht gultig abgeben konnen und damit keinesfalls
fidr die Vergangenheit auf die Geltendmachung i hrer
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Rechte aus dem Pat ent verzichtet, entsprach die

angef ocht ene Entschei dung nicht dem was die

Pat ent i nhaberin nach ei gener Uberzeugung erklart hatte.
D e Beschwerdefdhrerin ist durch die

W der ruf sent schei dung i nsof ern beschwert, als damt die
W rkungen des Patents gemaR Artikel 68 EPU als von
Anfang an ni cht eingetreten gelten.

Da auch die Ubrigen Erfordernisse von Regel 65 (1) EPU
erfullt sind, ist die Beschwerde zul &ssi g.

Ver spat et es Vor bri ngen

Di e Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat auf die
antliche Mtteilung vom 3. M 2001, in der ihr eine
Frist von vier Mnaten fir eine Erwi derung auf die
Beschwer debegr iindung bewi | |i gt wurde, nicht reagiert.
Dagegen hat sie auf den Bescheid der Beschwerdekamrer
vom 11. Juni 2003 innerhalb der dort gesetzten Fri st
eine Stellungnahme mt ihren Argunmenten eingereicht,
wonach di e Verzichtserkl aung der Patentinhaberin zu
Recht zu einem Wderruf des Patents im

Ei nspruchsverfahren gefuhrt habe. Neue Tatsachen wurden
dabei nicht ins Spiel gebracht. Da sich Artikel 114 (2)
EPU nur auf verspéatet vorgebrachte "Tatsachen und

Bewei smttel", nicht aber auf Rechtsausfidhrungen und
Argunent e bezieht, liegt kein Gund vor, die Argunente
der Beschwer degegnerin, selbst wenn sie erst spat ins
Ver f ahren ei ngef hrt wurden, unbericksichtigt zu | assen.
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Ver zi cht ser kl a&rungen i m Ei nspruchsverfahren

Erkl art ein Patentinhaber im Ei nspruchsverfahren, dal er
der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten
Fassung ni cht zustinme oder stellt er selbst den Antrag,
das Patent zu w derrufen, so erfolgt der Wderruf des

Pat ents gemalR der stéandi gen Praxis des Europai schen
Patentants ohne weitere Prifung des Einspruchs (siehe
dazu Recht sauskunft des EPA Nr. 11/82, ABI. EPA 1982, 57;
T 73/84, ABI. EPA 1985, 241; T 186/84, ABlI. EPA 1986, 79;
T 264/ 86 vom 10. Juni 1987).

Schon in der Entscheidung T 73/84 wurde jedoch darauf

hi ngew esen, der Patentinhaber koénne das

Ei nspruchsverfahren nicht durch die an das EPA
gerichtete Erkl & ung beenden, er verzichte auf das

eur opai sche Patent, da dies i m Uberei nkonmen ni cht

vor gesehen sei (ebenso T 123/85, ABlI. EPA 1989, 336,
Ziff. 3.1.1). Auch die G osse Beschwerdekamer nmachte in
Ziff. 8 ihrer Stellungnahnme G 1/90, ABlI. EPA 1991, 275
kl ar, dalR der Patentinhaber nach der Patenterteil ung
durch ei ne Erkl & ung gegenuber dem Europdai schen

Pat ent ant auf sein Patent nicht nehr verzichten kdnne,
Ver zi cht serkl a&rung daher in di esem Verfahrensstadi um an
di e nati onal en Beh6rden der Vertragsstaaten zu richten

sei en.

Di e Kammer schliel3t sich dieser Rechtsprechung an. Das
Ei nspruchsverfahren gi bt zwar dem Eur opai schen Pat ent ant
di e Zust andi gkeit, Uber Ei nspriche gegen erteilte

eur opai sche Patente zu entscheiden und somt nach
Artikel 113 (2) EPU iber Antrage zu befinden, die sich
auf das Beschwerdeverfahren sel bst richten, wie z. B
den Antrag des Patentinhabers, sein Patent mt den in
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Artikel 68 EPU vorgesehenen Rechtswi rkungen zu

wi derrufen. Eine Erklarung, auf das erteilte Patent zu
verzichten, ist imallgeneinen aber nicht ein auf das

Ei nspruchsverfahren gerichteter Antrag, sondern richtet
sich auf die Wrkung des erteilten europdi schen Patents
al s national es Schutzrecht nach Artikel 64 EPU

| nsbesondere bl ei bt dabei mangels Regel ung i m EPU unkl ar
wel che Rechtsw rkungen (ex tunc oder ex nunc) mt einer

sol chen Erkl &rung verbunden sind.

I m Ei nzel fall mag sich allerdings durch Ausl egung ei ner
Ver zi cht serkl arung ergeben, dal di ese eindeutig als
Antrag des Patentinhabers im Ei nspruchs- oder

Beschwer deverfahren auf Wderruf des Patents zu
verstehen ist. So befand di e Beschwerdekamrer in der
Sache T 237/86, ABI. EPA 1988, 261, eine

Ver zi cht serkl &rung der Patentinhaberin und

Beschwer degegnerin in der Beschwerdephase nmache aus dem
Gesamnt zusamenhang j enes Fall es heraus zweifel sfrei
deutlich, dalR sie mt dem Wderruf des Patents

ei nver st anden sei, und konme damt einem Antrag auf

W derruf des Patents gleich. |Insbesondere darf dabei
kein Zwei fel daran bestehen, dal3 der Patentinhaber die
W rkungen des Wderrufs nach Artikel 68 EPU, also den
Wegfall der Wrkungen der européi schen Pat entannel dung
und des darauf erteilten Patents von Anfang an, anstrebt
(vgl. T 186/84, ziff. 4; T 347/90 vom 19. Februar 1993,
wo di e Patentinhaberin i mEi nspruchsbeschwerdeverfahren
ausdr ucklich erkl art hatte, sie verzichte darauf, "aus
der Annel dung Rechte fir di e Vergangenheit, Gegenwart
und/ oder Zukunft geltend zu machen").
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Best ehen al |l erdi ngs Zwei fel uber die Tragweite einer

Ver zi cht serkl &rung i m Ei nspruchsverfahren, weil diese
nicht eindeutig als Antrag auf Wderruf zu verstehen ist,
obliegt es gemalR den Richtlinien fur die Prifung im

Eur opai schen Patentant, D-VIII, 1.2.5, dem zustandi gen
Organ sich zu vergew ssern, ob es sich dabei tatsachlich
um ei nen sol chen Antrag handel t.

Ausl egung der Erkl & ungen der Patentinhaberin

Die imvorliegenden Fall abgegebenen Erkl &rungen der
Pat ent i nhaberin i m Ei nspruchsverfahren sind demach
daraufhin zu prufen, ob ihnen i m Gesantzusamenhang

ei ndeutig und zwei fel sfrei di e Bedeutung ei nes Antrags
auf Wderruf des Patents ex tunc zukam

We sich aus dem Sachverhalt ergibt (oben ziff. I1), hat
di e Patentinhaberin sachlich nie auf den Ei nspruch

erwi dert, sondern nach einer Fristverlangerung dem

Eur opai schen Patentant erklart, sie verzichte auf das
Pat ent. Daraus kann geschl ossen werden, dal3 die

Pat enti nhaberin nicht an einer aktiven Beteiligung am
Ei nspruchsverfahren interessiert war i mH nblick darauf,
dalR sie in den benannten Vertragsstaaten auf ihr Patent
verzichten wollte. Dies ergibt sich besonders bei

Ber icksi chti gung der zweiten Mtteilung an das EPA,
wonach auch di e national en Besti mungsant er Uber den
Verzicht unterrichtet worden seien. Diese Anter waren
nach der Erteilung des Patents die richtigen Adressaten
fur Verzichtserkl & ungen. Diese Verzichtserkl arungen
gegeniber den Bestimrungsantern wiren aber ohne jeden

Si nn gewesen, héatte di e Patentinhaberin gleichzeitig

ei nen Antrag auf Wderruf des Patents im

Ei nspruchsverfahren gestellt. Die Verzichtserkl arung
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gegenuber dem EPA konnte damit aus dem

Gesant zusamenhang heraus nicht eindeutig und
zwei fel sfrei als Antrag der Patentinhaberin auf Wderruf
des Patents im Ei nspruchsverfahren verstanden werden,
sondern eher als Hi nweis darauf, dal sich die

Pat ent i nhaberin nicht mehr aktiv am Ei nspruchsverfahren
beteiligen wollte. In dieser Situation hatte die

Ei nspruchsabtei |l ung zwar ei ne Sachent schei dung nach Lage
der Akten treffen konnen, jedoch nicht ohne Rickfrage
bei der Patentinhaberin das Patent aufgrund der

Ver zi cht serkl &rung wi derrufen dirfen

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die
Ei nspruchsabt ei | ung zur tickverw esen.
Der Geschaftstell enbeante: Der Vorsitzende:
P. Martorana A. Klein
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