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rechtskraftig”

Leitsatz

Ein Beitritt ist vom Umfang der Anhangigkeit eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens

abhangig.

Hat eine Kammer entschieden, dal3 ein Patent auf der Grundlage eines bestimmten
Anspruchssatzes und einer entsprechend anzupassenden Beschreibung
aufrechtzuerhalten ist, so kann eine Partei, die dem anschliel3enden
Beschwerdeverfahren beitritt, in dem es nur noch um die Anpassung der
Beschreibung geht, die Rechtskraft der vorangegangenen Entscheidung der
Beschwerdekammer unabhangig davon, ob ein neuer Einspruchsgrund eingefthrt

wird, nicht anfechten.

Sachverhalt und Antrage

|. Die Einsprechenden 01 und 10 (Beschwerdefuhrerinnen | und Il) legten
Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom

24. April 2001 ein, mit der das européische Patent Nr. 0 291 194 in gednderter Form
auf der Grundlage der Anspriiche im Hauptantrag der Beschwerdegegnerin vom

27. Januar 2000 und der am 14. Februar 2001 als Hilfsantrag eingereichten

geanderten Seiten der Beschreibung aufrechterhalten wurde.

lI. Auf die Beschwerde von sechs Einspruchsbeteiligten hin hob die
Beschwerdekammer mit Entscheidung T 681/98 vom 27. Januar 2000 (nachfolgend:
"Entscheidung vom 27. Januar 2000") die Entscheidung der Einspruchsabteilung
uber die Zuriickweisung der auf Artikel 100 a) EPU gestutzten Einspriiche auf und
wies die Sache an die erste Instanz mit der Anordnung zurtick, das Patent auf der
Grundlage des in der mundlichen Verhandlung am 27. Januar 2000 gestellten

Hauptantrags der Beschwerdegegnerin und einer entsprechend angepaliten



Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 dieses Antrags lautet wie folgt:

"Analytisches Testgerat enthaltend einen trockenen porésen Trager (10), ein
unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz fur einen Analyten, wobei das
unmarkierte Bindungsreagenz in einer Nachweiszone (14) auf dem pordsen Tréager
permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in
trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwarts von der Nachweiszone ein
markiertes spezifisches Bindungsreagenz fir denselben Analyten, wobei das
markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des pordsen Tragers in feuchtem
Zustand frei beweglich ist, so dal3 eine auf das Gerat aufgebrachte
Flussigkeitsprobe das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die
Nachweiszone eindringen kann, dadurch gekennzeichnet, dal3 der porése Trager
und das markierte spezifische Bindungsreagenz in einem hohlen Gehause (30) aus
einem feuchtigkeitsundurchlassigen festen Material untergebracht sind, der pordse
Trager direkt oder indirekt mit dem AuReren des Gehauses derartig in Verbindung
steht, dal3 eine flissige Testprobe auf den porésen Trager aufgebracht werden
kann, das Gehéause Mittel (32) zum Feststellen des Ausmalies (sofern gegeben)
beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist,
der Markierungsstoff ein teilchenférmiger Direktmarkierungsstoff ist, das markierte
Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen pordsen Tragers enthalten und
das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone raumlich getrennten
Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen so angeordnet sind, dal3
eine auf den pordsen Trager aufgebrachte Flussigkeitsprobe Uber die erste Zone in

die Nachweiszone eindringen kann."

Die abhangigen Anspriche 2 bis 21 betrafen konkrete Ausfiihrungsformen dieses
Testgerats, wahrend Anspruch 22 sich auf ein Verfahren bezog, bei dem das Gerat

verwendet wird.
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lll. Die Beschwerdefiihrerinnen legten ihre Argumente in ihrer

Beschwerdebegriindung dar.

IV. Am 13. November 2001 erklarte und begrtindete die CARDIMAC
GESELLSCHAFT FUR DIAGNOSTISCHE SCHNELLTESTE mbH
(Beitretende/Einsprechende 11), der am 20. August 2001 eine Klage wegen
Verletzung des europaischen Patents Nr. 0 291 194 zugestellt worden war,
schriftlich ihren Beitritt nach Artikel 105 EPU und entrichtete sowohl die Einspruchs-
als auch die Beschwerdegebuhr. Sie beantragte den Widerruf der Anspriche 1

bis 16 und 19 bis 23 des Streitpatents wegen mangelnder Offenbarung (Art. 83 und
100 b) EPU).

V. Mit Bescheid vom 12. Méarz 2002 lud die Kammer die Beteiligten zu einer
mundlichen Verhandlung und teilte in einer anliegenden Stellungnahme ihre
vorlaufige Auffassung zu dem Beitritt mit, wonach folgende Rechtsfragen

madglicherweise der Grol3en Beschwerdekammer vorgelegt wirden:

1. Ist ein Beitritt, der im (ibrigen alle Erfordernisse des Artikels 105 EPU erfillt, auch
dann zulassig, wenn die Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren
bereits tiber den Wortlaut der Patentanspriche entschieden hat und die einzige

noch anhangige Frage die Anpassung der Beschreibung ist?

2. Falls ja, kann der Beitretende dann den Wortlaut der von der Beschwerdekammer

bereits gewahrten Patentanspriche

auf der Grundlage eines neuen Einspruchsgrunds anfechten oder

ist der Umfang eines solchen Beitritts auf eine Anfechtung der anzupassenden

Beschreibung beschrankt?

3. Kommt einer dem Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer beitretenden
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dritten Partei eine selbstandige Stellung als Beschwerdefiihrerin zu, wenn sie die
Einspruchsgebiihr und zuséatzlich noch die Beschwerdegebiihr nach Artikel 108 EPU
entrichtet?

VI. Am 21. Mérz 2002 reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine

Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung der Beschwerdefiihrerinnen ein.

VII. Die Beschwerdegegnerin und die Beschwerdefuhrerinnen | und Il auf3erten sich
am 4. Juni 2002 zur Frage des Beitritts bzw. zur Begriindetheit der Beschwerde. Am
30. Juni 2002 nahm die Beitretende Stellung zum Vorbringen der

Beschwerdegegnerin.

VIII. Die mundliche Verhandlung fand am 4. Juli 2002 statt.

IX. In bezug auf den Beitritt argumentierten die Beschwerdefihrerinnen im
wesentlichen, dal} er zulassig sei, weil das Einspruchsverfahren noch nicht endgultig
entschieden und damit nach der Entscheidung G 1/94 (ABIl. EPA 1994, 787) noch
anhéangig sei. Durch den Beitritt verursachte Verzogerungen seien nach dieser
Entscheidung kein Grund, den Beitritt fir unzuléssig zu erachten. Im tbrigen sei zu
berlcksichtigen, dal3 die Beschwerdegegnerin durch ihre Verletzungsklage selbst
den Grund fUr den Beitritt geliefert habe. Die Anpassung der Beschreibung sei keine
untergeordnete Frage, sondern habe im Hinblick auf die Artikel 84 und 69 EPU
entscheidende Bedeutung flr die Auslegung des Schutzbereichs des Patents durch
nationale Gerichte. Der Beitretenden dirfe daher nicht verwehrt werden, alle ihre
Einwande vorzutragen. Die in der Entscheidung G 1/94 (s. 0.) aufgefihrten
Grundséatze seien auch im vorliegenden Fall anzuwenden, so daf3 das EPA
verpflichtet sei, auch den neu eingefuhrten Einspruchsgrund zu prifen. Die
Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 stehe einer solchen Prifung
nicht entgegen, da die Beitretende an dem Verfahren nicht beteiligt war und mit der
Zurtickverweisung ein "neues” Verfahren beginne, in dem die Rechtskraft der

friheren Entscheidung nicht bindend sei. Durch die Zahlung der Beschwerdegebtihr
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habe die Beitretende eine selbstéandige Verfahrensstellung erlangt.

Die Beschwerdefuhrerin | beantragte ferner, die von der Beschwerdekammer in
ihrem Bescheid vom 12. Méarz 2002 aufgeworfenen Rechtsfragen der Grof3en

Beschwerdekammer vorzulegen.

Dazu brachte die Beitretende vor, dal3 die Frist fur den Beitritt gemafi

Artikel 105 EPU gewahrt sei, da ihr die Verletzungsklage am 20. August 2001
zugestellt worden sei. Was unter Klageerhebung im Sinne des Artikels 105 EPU zu
verstehen sei, richte sich nach dem deutschen Verfahrensrecht. GemanR § 253 der

deutschen Zivilprozel3ordnung (ZPO) gelte die Klage als mit Zustellung erhoben.

Nach Mal3gabe der Entscheidung G 1/94 (s. 0.) sei sie berechtigt, den neuen
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU einzufiihren. Das erteilte europaische
Patent sei in vollem Umfang zu widerrufen, da die Anspriiche 1 - 16 und 19 - 23 die
Erfindung nicht so deutlich offenbarten, dal3 ein Fachmann sie ausfihren kdnne. Die
Beschwerdekammer misse das Beschwerdeverfahren daher aussetzen, indem sie
den Fall zur Prifung des neuen Einspruchsgrunds an die erste Instanz
zuriickverweise. In der Entscheidung G 1/94 (s. 0.) werde Artikel 105 EPU
dahingehend interpretiert, dal3 eine durch eine Verletzungsklage angegriffene Partei
die Moglichkeit haben miusse, die Patentfahigkeit des Streitpatents Uberprifen zu
lassen, gerade weil eine nationale Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent wegen
eines noch anhangigen Einspruchsverfahrens noch nicht moglich sei. Die
Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 kénne ihr gemalf? der
Entscheidung G 1/94 (s. 0.) nicht entgegengehalten werden, da sie nicht an dem
Verfahren beteiligt gewesen sei und ihr Sachvortrag sich auf einen neuen

Einspruchsgrund stitze.

Die Beschwerdegebiihr habe sie entrichtet, um eine gegentber den anderen
Beschwerdefuhrerinnen selbstandige Stellung zu erlangen. Sie verzichte aus

wohluberlegten Griunden darauf, die Rickzahlung dieser Geblhr zu beantragen.
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Die Beitretende beantragte ferner, die von der Beschwerdekammer in ihrem
Bescheid vom 12. Marz 2002 erhobenen Rechtsfragen der Grol3en

Beschwerdekammer vorzulegen.

Bezuglich der Beschreibungsanpassung brachten die Beschwerdefiihrerinnen und
die Beitretende im wesentlichen vor, dal3 dem Wortlaut des mit der Entscheidung
vom 27. Januar 2000 gewahrten Anspruchs 1 und der Entscheidungsbegrindung
eindeutig zu entnehmen sei, daf} es sich bei dem Testgerat um ein "Ein-Schritt-
Gerat" handle, bei dem der portse Trager aus einem einzigen Teil bestehe, in dem
sich das markierte spezifische Bindungsreagenz und das unmarkierte spezifische
Reagenz befanden und auf welches die Flissigkeitsprobe aufgebracht werde (vgl.
die Formulierungen "einen trockenen pordsen Trager", "auf dem pordsen Trager",
"innerhalb des pordsen Tragers", "der pordse Trager", "des trockenen porésen
Tragers" in Anspruch 1 sowie "die Stutzmatrix" und "dieselbe Matrix" in Nr. 10
bzw. 13 der Begriindung der Entscheidung vom 27. Januar 2000 - Hervorhebung

durch die Kammer).

Ihrer Auffassung nach erforderten diese Einschrankungen die Streichung und/oder
Anderung mehrerer Passagen in der Beschreibung, die im Widerspruch zu den
Ansprichen in der gewahrten Fassung und zur ratio decidendi der Kammer stiinden,
weil sie darauf abhdben, dal3 der Trager auch aus mehreren Teilen bestehen kénne.
Solche Passagen kénnten, wenn sie nicht gestrichen wirden, in spateren nationalen
Verfahren zu einer anderen Auslegung der Anspriche fihren. Sie verwiesen
insbesondere darauf, dal3 die Ausfihrungsformen 3 und 4 und damit die
zugehorigen Abbildungen 8 bis 10 zu streichen seien, da sie sich auf zwei porése
Trager beztgen und keinen ungehinderten Durchflul? darstellten. Ferner sei das
dem beanspruchten Gegenstand am nachsten kommende Dokument des Stands
der Technik, die Entgegenhaltung (6) (WO-A-86/03839), nicht ausreichend

gewdurdigt worden.

X. Die Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, dald der Beitritt unzulassig sei,
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weil er nicht innerhalb der in Artikel 105 EPU vorgesehenen Dreimonatsfrist erklart
worden sei. Fur den Beginn der Frist sei die Einreichung der Verletzungsklage bei
Gericht maRgebend und nicht deren Zustellung an die Beitretende. Artikel 105 EPU
sei vertragsautonom ohne Rickgriff auf nationales Recht auszulegen. Im Wortlaut
sei nur von der Erhebung der Klage, nicht von deren Zustellung die Rede. Da die
nationalen Verfahrensrechte eine Klageerhebung unterschiedlich definierten, wirde
auch der Begriff "Klagezustellung" in bezug auf Artikel 105 EPU jeweils eine andere
Bedeutung erlangen, was im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung
inakzeptabel sei. Bei der Anwendung deutschen Verfahrensrechts sei im tbrigen

§ 270 (3) ZPO zu beachten, wonach eine Frist schon durch die Klageeinreichung bei
Gericht gewabhrt sei, wenn die Klagezustellung alsbald erfolge. Der Beitritt sei daher
auch bei Anwendung deutschen Verfahrensrechts verspatet erklart worden und

somit unzuléssig.

Der Beitritt sei ferner nicht zulassig, weil seine Begrindung der Rechtskraft der
Entscheidung vom 27. Januar 2000 widerspreche, durch die das Patent mit
geandertem Schutzbereich aufrechterhalten worden sei und die die klare und
bindende Anweisung an die Einspruchsabteilung enthalten habe, nur den Wortlaut
der Beschreibung an die gewahrten Patentanspriiche anzupassen. Das Interesse
der Beschwerdegegnerin an einer raschen Beendigung des Verfahrens, das
Vertrauen der Offentlichkeit auf die Rechtskraft einer Entscheidung tiber die
Patentanspriche und die durch den Beitritt zu erwartende komplizierte
Verfahrenssituation seien entscheidende Gesichtspunkte, einen Beitritt, der sich auf
einen neuen Einspruchsgrund stitze, als verfahrensmif3brauchlich anzusehen. Die
Beitretende greife die gewahrten (am 16. Februar 1994 veroffentlichten) Anspriiche
an, wahrend die Beschwerdeftihrerinnen die geanderten Anspriche gemal der
Entscheidung der Beschwerdekammer vom 27. Januar 2000 zum Ausgangspunkt
nahmen. Es sei vollig unklar, welche Instanz bei einer Zulassigkeit des Beitritts in
welcher Weise Uber was zu entscheiden habe. Da in vielen nationalen
Verletzungsverfahren der Ausgang des europaischen Einspruchsverfahrens

abgewartet werde, sei die Rechtskraftwirkung einer



-9-

Beschwerdekammerentscheidung drastisch eingeschréankt, wenn in einem so spaten
Verfahrensstadium ein Beitritt noch zuléassig wére; damit wiirde sich die Mdglichkeit

erdffnen, Patente zu sabotieren.

Zur Beschreibungsanpassung brachte die Beschwerdegegnerin vor, dem Wortlaut
von Anspruch 1 sei nicht zu entnehmen, daf3 es sich bei dem pordsen Trager um ein
einziges Teil handle. Ebensowenig biete die Entscheidung vom 27. Januar 2000
einen konkreten Anhaltspunkt fir eine solche Auslegung. Entscheidend sei allein,
daR der in dem Gehause untergebrachte Trager - unabhéngig davon, ob er nun aus
einem oder mehreren Teilen bestehe - pords sein musse, damit ein ungehinderter
Durchflul3 gewahrleistet sei. Mithin seien in der Beschreibung keine anderen als die

von der Einspruchsabteilung zugelassenen Anderungen erforderlich.

XI. Die Beschwerdefuhrerin | beantragte, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und das Patent zu widerrufen oder hilfsweise die in ihrem Vorbringen
vom 4. Juni 2002 aufgefuhrten Rechtsfragen der Grof3en Beschwerdekammer

vorzulegen.

Die Beschwerdefuhrerin Il beantragte die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beitretende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Patent zu widerrufen oder hilfsweise die Sache zur weiteren Prufung auf der
Grundlage des neuen Einspruchsgrunds (Artikel 83 EPU) an die erste Instanz
zuruckzuverweisen oder weiterhin hilfsweise die von der Beschwerdefuhrerin |

aufgeworfenen Rechtsfragen der Grol3en Beschwerdekammer vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerden und den Beitritt

zuriickzuweisen und das Patent aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinde
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Zulassigkeit

1. Die Beschwerden der Beschwerdefiihrerinnen | und Il erfillen die Erfordernisse
der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 EPU und sind somit zulassig.

2. Die Zulassigkeit des Beitritts bestimmt sich nach Artikel 105 EPU.

2.1 GemaR Artikel 105 (1) Satz 1 EPU kann eine Person, die nachweist, daR gegen
sie eine Patentverletzungsklage erhoben worden ist, auch nach Ablauf der
neunmonatigen Einspruchsfrist (Artikel 99 (1) EPU) einem vor dem EPA anh&ngigen
Einspruchsverfahren als neue Beteiligte beitreten, wenn der Beitritt innerhalb von
drei Monaten nach dem Tag erklart wird, an dem die Verletzungsklage erhoben

worden ist.

Im vorliegenden Fall ist also zunachst zu prifen, ob die Voraussetzungen flir den
Beginn dieser Frist erflllt waren und ob der Beitritt innerhalb der drei Monate erklart

wurde.

2.2 Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Erhebung einer Verletzungsklage gegen
die Beitretende nicht, beruft sich aber darauf, daf die Klage schon am 2. August
2001 mit der Einreichung beim Landgericht Dusseldorf (Deutschland) erhoben
worden sei. Demzufolge sei die Dreimonatsfrist gemaR Artikel 105 (1) EPU schon
am 2. November 2001 abgelaufen, die Beitretende habe ihren Beitritt aber erst am
13. November 2001 durch Einreichung eines Schriftsatzes beim EPA erklart. Der

Beitritt sei demnach unzul&ssig.

2.3 Artikel 105 (1) Satz 1 EPU bestimmt nicht, wann eine Verletzungsklage als
erhoben gilt. Da diese nur vor nationalen Gerichten erhoben werden kann, verweist
der Wortlaut des Artikels 105 EPU, auch ohne dies ausdriicklich festzulegen, zur
Bestimmung dieses Zeitpunkts auf die entsprechenden nationalen Verfahrensrechte,

im vorliegenden Fall also auf die deutsche Zivilproze3ordnung (nachfolgend "ZPQO").
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Nach § 253 ZPO wird eine Klage nicht schon durch die Einreichung bei Gericht
erhoben, sondern erst durch Zustellung der Klageschrift an den Beklagten. In

§ 270 (3) ZPO heil3t es, dal in Fallen, in denen durch die Klageerhebung eine Frist
gewabhrt oder die Verjahrung unterbrochen werden soll, diese Wirkung bereits mit
der Einreichung der Klage eintritt, sofern deren Zustellung demnéachst erfolgt. Zweck
dieser Vorschrift ist es, den Klager vor Nachteilen zu schitzen, die ihm durch
Verzogerungen bei der vom Gericht zu bewirkenden Zustellung der Klage entstehen
konnen, auf die er keinen Einflu® hat. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerin kann daher die in 8 270 (3) ZPO angeordnete Ruckwirkung
nicht auf den Beginn der Frist nach Artikel 105 (1) EPU angewandt werden, denn mit
der Zustellung der nationalen Verletzungsklage soll eine Frist im
Einspruchsverfahren vor dem EPA nicht etwa fur den Klager gewahrt, sondern fir

den Beitretenden in Gang gesetzt werden.

Selbst wenn Artikel 105 (1) Satz 1 EPU ohne Riickgriff auf nationales Recht
ausgelegt wird (autonome Auslegung des Ubereinkommens), muR der Fristbeginn
ausgehend von der Zustellung der Verletzungsklage bestimmt werden, da die
Person, der eine Frist gesetzt wird, vom Beginn des Laufs dieser Frist Kenntnis
haben muR. Das ergibt sich unmittelbar aus Artikel 105 (1) EPU, dem zufolge
Beitretende nachweisen mussen, dald gegen sie Verletzungsklage erhoben worden
ist, und dieser Nachweis kann erst nach Kenntnisnahme gefuihrt werden. Die
Kammer sieht daher keinen Grund, den nach Artikel 105 EPU mafRRgebenden
Zeitpunkt des Fristbeginns in der englischen Fassung "infringement proceedings
were instituted" anders zu deuten als in der deutschen und franzdsischen Fassung
"Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist" bzw. "l'action en
contrefacon a été introduite". Ebensowenig halt sie es fiur erforderlich festzustellen,
ob die Erhebung einer Verletzungsklage in allen EPU-Vertragsstaaten
verfahrensrechtlich von der Zustellung der Klage an den Beklagten abhéangig ist.
Sofern abweichendes nationales Verfahrensrecht bestehen sollte, gebietet eine
ubereinkommenskonforme Auslegung allenfalls, den Fristbeginn nach

Artikel 105 (1) EPU auch in diesen Fallen davon abhangig zu machen, wann die
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Klageschrift zugestellt wurde, oder zumindest davon, wann der Beklagte von der

Klageerhebung Kenntnis erhalten hat.

Aus diesen Grinden gelangt die Kammer zu dem Schluf3, daf3 der in

Artikel 105 (1) EPU festgelegte Zeitpunkt des Fristbeginns durch die Zustellung der
Verletzungsklage bestimmt wird (siehe auch T 296/93, Nr. 2.7 der
Entscheidungsgriunde, ABI. EPA 1995, 633).

2.4 Die Beitretende hat durch Vorlage der gerichtlich zugesandten Schriftstlicke zur
Klageerhebung und des Vermerks des Postboten tber den Zeitpunkt ihrer
Aushandigung nachgewiesen, daf3 ihr die Verletzungsklage am 20. August 2001
zugestellt wurde. Die Dreimonatsfrist nach Artikel 105 EPU endete demnach am
20. November 2001. Der mit Schriftsatz vom 13. November 2001 gegeniber dem

EPA erklarte Beitritt erfolgte somit rechtzeitig.

2.5 Die Beitretende hat ihren Beitritt in einem der Regel 55 EPU geniigenden
Umfang begrindet und insbesondere entsprechend Buchstabe c dieser Regel den
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPU substantiiert

vorgetragen.

Die Beitretende hat gleichzeitig mit der Einspruchsgebiihr eine Beschwerdegebihr
gezahlt, um eine von den anderen Beschwerdeflhrerinnen unabhangige
Verfahrensstellung zu erlangen. Fir die Frage der Zulassigkeit des Beitritts war es
daher nicht erforderlich zu entscheiden, ob eine Einspruchs- und eine

Beschwerdegebihr zu entrichten sind, da diese Voraussetzung ohnehin erfullt war.
Der Beitritt erfullte damit die weiteren Voraussetzungen nach Artikel 105 (2) EPU
beziglich der Schriftform, der Begriindung des Beitritts und der fristgerechten

Entrichtung einer Einspruchsgebihr.

2.6 Die Beschwerdegegnerin hielt den Beitritt fir unzulassig, weil die Beitretende ihn
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auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPU stiitzt.
Dieser Einspruchsgrund sei vor der Beitrittserklarung nicht Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens gewesen, und die Beitretende kdnne ihn nicht mehr in das
Verfahren einfuhren, weil der Wortlaut der Patentanspriiche durch die
Beschwerdekammerentscheidung vom 27. Januar 2000 schon abschlie3end und
bindend festgelegt sei. Die Rechtskraft dieser Entscheidung schlief3e eine Prifung

der Anspriiche unter einem neuen Einspruchsgrund aus.

2.7 Die Beitretende verwies auf die Entscheidung G 1/94 (s. o0.). Darin hatte die
Grol3e Beschwerdekammer den Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach
Artikel 105 EPU auch wahrend eines anhangigen Beschwerdeverfahrens fur
zulassig erklart und festgestellt, daR der Beitritt auf jeden der in Artikel 100 EPU
genannten Einspruchsgriinde gestutzt werden kann. Der Begriff
"Einspruchsverfahren” in Artikel 105 EPU sei so auszulegen, daB er
Beschwerdeverfahren einschliel3e. Beitretende muf3ten aus Grinden der
Verfahrenseffizienz und -gerechtigkeit neue Einspruchsgrinde einfiihren kdnnen, da
anderenfalls ein Beitritt seinen Zweck verfehlen wirde. Der bestehe darin, dem
vermeintlichen Patentverletzer mdglichst friih Gelegenheit zu geben, sich mit allen

verfugbaren Mitteln zu verteidigen.

2.8 Der Entscheidung G 1/94 (s. 0.) lag jedoch ein vom vorliegenden Fall
abweichender Sachverhalt zugrunde. Dort erfolgte der Beitritt im
Beschwerdeverfahren, das die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den
Einspruch insgesamt zuriickzuweisen, und damit auch den Wortlaut der Ansprtiche
zum Gegenstand hatte. Im vorliegenden Fall sind hingegen die Beschwerden gegen
eine Entscheidung der Einspruchsabteilung gerichtet, die ausschliel3lich die
Anpassung der Beschreibung betraf, wahrend der Wortlaut der Patentanspriiche
bereits in der Beschwerdekammerentscheidung vom 27. Januar 2000 festgelegt

worden war.

Eine Entscheidung, mit der eine Sache an die Einspruchsabteilung zurtickverwiesen
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und angeordnet wird, ein Patent auf der Grundlage geanderter Anspriche
aufrechtzuerhalten, ist rechtsverbindlich in dem Sinne, daf} weder der Wortlaut noch
die Patentierbarkeit dieser Anspriiche in einem spateren Verfahren vor dem EPA
nochmals angefochten werden kénnen. Dieselbe Rechtsverbindlichkeit hat eine
dieser Entscheidung zugrunde liegende Tatsachenfeststellung, d. h. eine
Feststellung, die Voraussetzung fur die Entscheidung ist. Eine solche
Tatsachenfeststellung darf daher gemaf Artikel 111 (2) EPU nicht nochmals gepruft
werden (T 843/91, ABI. EPA 1994, 832).

Mithin war die Entscheidung vom 27. Januar 2000 tber den Wortlaut der Anspriiche
fur die Einspruchsabteilung bindend (Art. 111 (2) EPU). Die Zuriuickverweisung betraf
lediglich die Anpassung der Beschreibung an die ge&nderten Anspriche. Die
Einspruchsabteilung gab in ihrer Entscheidung vom 24. April 2001 tber die
Anpassung der Beschreibung in der Entscheidungsformel auch den Wortlaut der mit
Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufrechterhaltenen Anspriiche wider. Dies hat
jedoch nur deklaratorische Wirkung und berihrt die Rechtskraft der Entscheidung
vom 27. Januar 2000 nicht. Der Wortlaut der Patentansprtiche ist nicht erneut
Gegenstand des auf den Beschwerden der Beschwerdeflhrerinnen | und Il
beruhenden Beschwerdeverfahrens, da die angefochtene Entscheidung hierzu keine
(neue) sachliche Regelung trifft, sondern nur die in der Entscheidung vom

27. Januar 2000 getroffene Regelung vollzieht.

Die Zurtickverweisung des Verfahrens mit der Anordnung, die Beschreibung an
einen schon feststehenden Wortlaut der Anspriiche anzupassen, kann im Einzelfall
problematisch sein, da gemaR Artikel 69 EPU die Beschreibung zur Auslegung der
Anspriche heranzuziehen ist und mit der isolierten Entscheidung tber den Wortlaut
der Anspriiche zugleich auch uiber die notwendigen Anderungen in der
Beschreibung entschieden wird; anderenfalls dirften die geanderten Anspriche im
Hinblick auf Artikel 84 Satz 2 EPU nicht gewéahrt werden. Die im Einzelfall gegebene
UnzweckmaRigkeit einer solchen Verfahrensaufspaltung stellt im vorliegenden Fall

aber nicht die Bestimmtheit und die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar
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2000 in Frage.

Die Gleichstellung der Entscheidungen der Beschwerdekammern mit gerichtlichen
Entscheidungen steht heute aul3er Frage (siehe G 1/97, Nr. 5 c¢) der
Entscheidungsgrinde, ABI. EPA 2000, 322), so daf? diesen Entscheidungen auch

Rechtskraftwirkung zukommen kann.

2.9 Es ist daher zu klaren, ob der vorliegende Beitritt, der sich auf einen neuen
Einspruchsgrund stitzt, im Hinblick auf die Rechtskraft der Entscheidung vom
27. Januar 2000, in der Gber den Wortlaut der Anspriiche entschieden wurde,

unzulassig ist.

2.10 Da der Begriff "Rechtskraft" von zentraler Bedeutung ist, soll er nachfolgend in

seinen Grundzigen naher erlautert werden.

Eine von einem zustandigen Gericht erlassene Entscheidung ist rechtskraftig, wenn
sie nicht mehr mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann (formelle
Rechtskraft). Das gilt sowohl fur Endentscheidungen als auch fur
Zwischenentscheidungen. Das Gericht ist dartiber hinaus auch vor Ablauf einer
Rechtsmittelfrist an seine Entscheidung gebunden und kann sie nicht von sich aus

aufheben oder andern.

Die GrolRe Beschwerdekammer hat ausdriicklich festgestellt, dal3 die
Entscheidungen der Beschwerdekammern (formell) rechtskraftig werden, sobald sie
ergangen sind (s. 0. G 1/97, Nr. 2 a) der Entscheidungsgriinde, erster Absatz), da

gegen diese Entscheidungen kein Rechtsmittel gegeben ist.

Ist eine Entscheidung formell rechtskraftig, wird der Inhalt der gerichtlichen
Entscheidung sowohl fur das (zustandige) Gericht als auch fir die
Verfahrensbeteiligten bindend (materielle Rechtskraft). Streiten dieselben Beteiligten

in einem neuen Verfahren tber denselben, formell bereits entschiedenen
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Gegenstand, so ist das Gericht an den Inhalt der zuvor getroffenen Entscheidung
gebunden (zum Grundsatz der 'res judicata’ (Rechtskraftwirkung) als einem in allen
EPU-Vertragsstaaten anerkannten Grundsatz siehe die detaillierten Ausfiihrungen in
T 167/93, ABI. EPA 1997, 229). Wird das Verfahren nach einer endgultigen
Zwischenentscheidung in derselben Instanz fortgesetzt, so hat das Gericht den
Inhalt seiner friheren Entscheidung der nachfolgenden Entscheidung zugrunde zu
legen. Uberdies muR ein Urteil, um weitere Rechtsstreitigkeiten auszuschlieRen,
nicht zwangsweise richtig, sondern lediglich eine rechtskréaftige Sachentscheidung

sein.

2.11 Sowohl die formelle als auch die materielle Rechtskraft kbnnen durch
aulRerordentliche Rechtsbehelfe angefochten werden. Aus Griinden der
Rechtssicherheit missen diese aber ausdriicklich gesetzlich normiert sein (s. o.

G 1/97, Nr. 2 e) der Entscheidungsgrtinde, 7. Absatz), z. B. durch Vorschriften tber
die Wiedereinsetzung (bezuglich des deutschen Rechts vgl. Schulte, Patentgesetz,
6. Aufl., Vor § 34, Rdn. 242).

2.12 Die Bindungswirkung einer rechtskraftigen Entscheidung besteht dariber
hinaus nur in dem durch die Art des Verfahrens vorgegebenen Umfang. Eine
Endentscheidung in einem einstweiligen Anordnungsverfahren z. B. entfaltet
aufgrund der Zweckbestimmung dieses Verfahrens keine Rechtskraftwirkung fur ein
nachfolgendes Hauptverfahren. Eine Patenterteilung, die von einer
Beschwerdekammer des EPA rechtskraftig bestatigt wurde, hat flr nationale
Gerichte in Nichtigkeitsverfahren nach Artikel 138 EPU keine materielle
Rechtskraftwirkung, selbst wenn dieselben Parteien beteiligt sind. Die Entscheidung
einer Beschwerdekammer im Prifungsverfahren ist nicht rechtsverbindlich fir das
Einspruchsverfahren (s. o. T 167/93, Nr. 2.10 der Entscheidungsgrinde), und zwar
nicht nur, weil die Beteiligten andere sind, sondern auch, weil die
Beschwerdekammer gemaf Artikel 111 (1) EPU nur im Rahmen der Zustandigkeit
der Prifungsabteilung entscheidet und ihre Entscheidungen im Einspruchsverfahren
nach MaRgabe der Artikel 99 ff. EPU keine materielle Rechtskraft entfalten. Das
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Einspruchsverfahren dient gerade der sachlichen Uberpriifung der im
Prufungsverfahren getroffenen Entscheidungen, soweit das EPU eine solche
Uberpriifung auf Antrag Dritter vorsieht. Die Begrenzung der materiellen Rechtskraft
einer Beschwerdekammerentscheidung im Prufungsverfahren ergibt sich somit kraft

ausdriicklicher Vorschriften fur das Einspruchsverfahren aus dem EPU (Art. 102).

2.13 Die Beitretende bestreitet die materielle Rechtskraftwirkung der Entscheidung
vom 27. Januar 2000, weil der Beschwerdekammer durch die Einfuhrung eines
neuen, auf Artikel 83 EPU gestiitzten Einspruchsgrunds ein anderer Sachverhalt zur
Entscheidung vorliege. In der Entscheidung vom 27. Januar 2000 sei das
Streitpatent lediglich im Hinblick auf die Einspruchsgriinde der mangelnden Neuheit
und der mangelnden erfinderischen Tatigkeit geprift worden. Einer nunmehrigen
Prufung auf mangelnde Ausfihrbarkeit stehe die Rechtskraft der Entscheidung vom

27. Januar 2000 nicht entgegen.

2.14 Die Kammer folgt dieser Rechtsauffassung nicht, da mit der Entscheidung vom
27. Januar 2000 uUber den Wortlaut der Anspriche entschieden wurde und diese
Entscheidung rechtskraftig ist. Fur ihre Rechtskraftwirkung ist dabei unerheblich,
welche rechtlichen Erwagungen ihr zugrunde lagen und ob diese richtig waren. Der
Beitretenden wéare nur dann zu folgen, wenn die Entscheidung ausdriicklich als
Zwischenentscheidung zu den Fragen der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit
ergangen ware. Dann hatte die Entscheidung die Feststellung der Neuheit und der
erfinderischen Tétigkeit betroffen und ware nur in bezug auf diese Fragen
rechtskraftig. Im vorliegenden Fall hingegen wurde der endgultige Wortlaut der
Anspriiche festgelegt und das Verfahren nur zur Anpassung der Beschreibung an

die geanderten Anspriche an die erste Instanz zurtickverwiesen.

2.15 Die Beitretende beruft sich ferner darauf, dal3 die Entscheidung vom 27. Januar
2000 uber den Wortlaut der Patentansprtche fur sie nicht rechtsverbindlich sei, weil
sie nicht an dem Verfahren beteiligt war. Auch die Kammer verneint eine

unmittelbare Rechtskraftwirkung dieser Entscheidung gegenuber der Beitretenden,
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kann sich aber deren Schluf3folgerung nicht anschlief3en, daf durch den Beitritt auch
die Rechtskraftwirkung der Entscheidung gegeniiber den bisherigen

Verfahrensbeteiligten in Frage gestellt werde.

2.16 Die Kammer hat daher den Konflikt untersucht, der sich daraus ergibt, dal3 sie
einerseits gegenuber den bisherigen Verfahrensbeteiligten an die Entscheidung vom
27. Januar 2000 gebunden ist, die Beitretende andererseits aber das Recht hat, den

Wortlaut der Anspriche unter einem neuen Einspruchsgrund prifen zu lassen.

2.17 Die Rechtstatsache, daf} die Kammer in bezug auf den Gegenstand ihrer
Entscheidung vom 27. Januar 2000 gegeniiber den bisherigen Verfahrensbeteiligten
gebunden ist, konnte nur hinfallig werden

a) durch eine ausdriickliche Rechtsmittelvorschrift im EPU, die zugunsten der
Beitretenden gegen die Entscheidung vom 27. Januar 2000 angewandt wird (Wegfall

der Rechtskraft oder Aufschub des Eintritts der formellen Rechtskraft), oder

b) durch die Art des Verfahrens, das durch den Beitritt in Gang gesetzt wird (Wegfall
oder Beschrankung der materiellen Rechtskraft durch besondere Regelungen).

2.18 Im Fall a) wurde der Beitritt ein Rechtsmittel besonderer Art begriinden, mit
dem fir die bisherigen Verfahrensbeteiligten "formell rechtskraftige" Entscheidungen
im selben Verfahren durch den Beitritt eines Dritten angegriffen werden kdnnten.
Das wirde bedeuten, dal3 die formelle Rechtskraft nicht eintreten kann, solange
noch ein Beitritt zum Verfahren moglich ist, oder dal’ sie nachtréaglich wegfallen
kann. Da das Prinzip der formellen Rechtskraft einer Entscheidung die wesentliche
Grundlage fur die Herstellung justizférmiger Rechtssicherheit bildet, mufite das
Ubereinkommen ein solches Rechtsmittel ausdriicklich vorsehen und die dafir
notwendigen Voraussetzungen ausdriicklich benennen (s. 0. G 1/97, Nr. 3 a) der
Entscheidungsgriinde). Artikel 105 EPU gibt seinem Wortlaut nach keine Befugnis,

End- oder Zwischenentscheidungen einer Beschwerdekammer abzuandern.
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Hiergegen spricht schon formal, daR Artikel 105 EPU keine Mdglichkeit bietet, die im
anhangigen Beschwerdeverfahren nicht angegriffene (und auch nicht angreifbare)
Entscheidung vom 27. Januar 2000 formal aufzuheben, selbst wenn die Kammer es
- rein theoretisch - fur unmadglich hielte, den in dieser Entscheidung gewéhrten
Wortlaut der Patentanspriiche nach einer Prifung im Lichte des neuen
Einspruchsgrunds aufrechtzuerhalten. Wenn die Kammer aber die Entscheidung
vom 27. Januar 2000 im Ausspruch der neuen Entscheidung nicht aufheben kann
und andererseits einen anderen Wortlaut ausdricklich gewahren wirde, so
entstiinde durch das Bestehen zweier unterschiedlicher, widerspruchlicher
Entscheidungen in ein und derselben Sache eine unklare Verfahrenssituation, die

mit einem gesetzmalligen Verfahren nicht vereinbar ware.

Auch inhaltlich bietet Artikel 105 EPU kein Rechtsmittel, mit dem sich eine im
Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangene Entscheidung anfechten liel3e. Der
Zweck eines Einspruchsverfahrens besteht darin, Dritten (der Offentlichkeit) Mittel an
die Hand zu geben, um die Erteilung eines Patents im Prifungsverfahren
anzufechten, nicht aber die von der Einspruchsabteilung selbst zu treffende
Entscheidung. Daher bezieht sich Artikel 105 (1) Satz 1 EPU auf den Beitritt des
vermeintlichen Patentverletzers zu einem laufenden Einspruchsverfahren und nicht
auf die Uberprifung einer im Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidung.
SchlieRlich ordnet Artikel 105 (2) Satz 3 EPU an, daR "im tbrigen [...] der Beitritt als
Einspruch behandelt [wird]", und verweist damit auf ein anhangiges

Einspruchsverfahren gegen die Erteilung eines Patents im Prufungsverfahren.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daR der Wortlaut des Artikels 105 EPU
nicht den nach G 1/97 (s. 0.) notwendigen Anforderungen an eine
Rechtsmittelvorschrift entspricht, die den Eintritt der formellen Rechtskraft einer
Beschwerdekammerentscheidung aufschiebt oder die formelle Rechtskraft einer

solchen Entscheidung aufhebt.

2.19 Im Fall b) (Aufhebung der materiellen Rechtskraft) miRte durch den Beitritt
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entweder ein ganzlich neuer Verfahrensabschnitt oder aber ein neues,
eigenstandiges Einspruchsverfahren eingeleitet werden, um die Schluf3folgerung
zuzulassen, dal3 die Rechtsnatur dieses Verfahrens im Verhéltnis zum
vorangegangenen Verfahrensabschnitt die materielle Rechtskraftwirkung der im

bisherigen Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidungen entfallen I&f3t.

Das EPU bietet keine Anhaltspunkte dafiir, daB der Beitritt eines vermeintlichen
Patentverletzers einen neuen Verfahrensabschnitt eréffnet, der bindende Ergebnisse
des bisherigen Verfahrens gegenstandslos werden laf3t. Das Einspruchsverfahren ist
gemaR Artikel 99 (4) EPU ein einheitliches Verfahren, an dem alle Einsprechenden
zu beteiligen sind. Die Vorstellung, dal3 verschiedene Einspruchsverfahren nur aus
Griunden der Verfahrensbkonomie zusammengefal3t waren und dal prinzipiell jeder
Einspruch in der Sache allein entschieden werden kénnte, ist weder mit den
Verfahrensvorschriften zum Einspruch als zentralisiertem Verfahren vereinbar noch
mit den Vorschriften des EPU beziiglich der Aufrechterhaltung bzw. des Widerrufs

eines Patents mit Wirkung fir die Offentlichkeit.

Die Formulierung in Artikel 105 (1) EPU bezieht sich auf den Beitritt zu einem
anhéangigen Einspruchsverfahren. Das schliel3t aus, dal3 ein ganzlich neues
Verfahren oder ein eigenstandiger Verfahrensabschnitt mit oder ohne Beteiligung
der bisherigen Einsprechenden in Gang gesetzt wird. Das gilt erst recht flr den
Vorschlag der Beitretenden, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, indem die
Sache an die erste Instanz mit der Anordnung zuriickverwiesen wird, eine
Entscheidung tber den neuen Einspruchsgrund zu treffen. Das wirde namlich
bedeuten, dal3 regelwidrig ein vom bisherigen Verfahren getrenntes, neues
Einspruchsverfahren zum neuen Einspruchsgrund nach Artikel 83 EPU

durchzufuihren ware.

2.20 Artikel 105 (1) EPU sieht nicht vor, daf bisherige Rechtswirkungen oder
Entscheidungen durch den Beitritt ausgesetzt werden oder ein neues Verfahren in

Gang gesetzt wird. Ein Beitretender tritt einem fremden Verfahren bei und muf3
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infolgedessen das Verfahren in der Lage annehmen, in der es sich zum Zeitpunkt
des Beitritts befindet (siehe Glnzel in Singer/Stauder, 2. Aufl., Art. 105, Rz. 20).
Diese Auslegung von Artikel 105 EPU entspricht auch der in G 4/91 (ABI.

EPA 1993, 707) getroffenen Feststellung, dal’ ein Beitritt gegenstandslos ist, wenn
er nach ErlalR der Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgt und die zuvor

Beteiligten keine zulassige Beschwerde einlegen.

Die Abhangigkeit des Beitritts vom Umfang der Anhangigkeit des
Einspruchsbeschwerdeverfahrens verletzt auch nicht den Grundsatz des rechtlichen
Gehors, da derjenige, der sich einem fremden Verfahren nachtraglich anschliel3t, die

ihn treffenden Rechtsfolgen vor dem Beitritt zur Kenntnis nehmen kann.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daf3 ein Beitritt vom rechtlichen Umfang
der Anhangigkeit eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens abhangig ist. Da im
vorliegenden Fall das Einspruchsverfahren nur noch beziglich der Anpassung der
Beschreibung im Beschwerdeverfahren anhéngig ist, kann die Beitretende nicht
mehr dem verfahrensrechtlich abgeschlossenen Teil des Einspruchsverfahrens

beitreten, der die Giltigkeit des Wortlauts der Patentanspriiche betraf.

2.21 Abschlie3end stellt sich die Frage, ob die Entscheidung G 1/94 (s. 0.) den

obigen Schluf3folgerungen entgegenstenht.

Wie oben dargelegt, erging diese Entscheidung in einem Fall, in dem sich das
Einspruchsverfahren im gesamten Umfang in der Beschwerde befand und im
Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Patents noch keine formell rechtskraftige
Entscheidung der Beschwerdekammer zu einer Rechtsfrage, geschweige denn zum
Wortlaut der Patentansprtiche erlassen worden war. Es kann nicht davon
ausgegangen werden, dal3 die Grol3e Beschwerdekammer den vorliegenden
Rechtssachverhalt ausdriicklich mitentscheiden wollte, denn dies héatte wegen der
Komplexitat der Fallgestaltung in den Grinden der Entscheidung mit Sicherheit

seinen Niederschlag gefunden. Ebensowenig sieht die Kammer in den
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Entscheidungsgriinden einen Hinweis gegeben, dal’ durch die Zulassung neuer
Einspruchsgriinde ein so tragender Verfahrensgrundsatz wie die formelle und
materielle Rechtskraft einer Entscheidung aul3er Kraft gesetzt werden sollte, ohne
daR dies im EPU ausdriicklich vorgesehen wéare. Mangels einer solchen Grundlage
im Ubereinkommen verbleibt auch kein Auslegungsspielraum, bei dem die
Interessen der Beitretenden beriicksichtigt werden kdnnten, das Patent moglichst
frihzeitig mit allen Mitteln angreifen zu kdnnen. G 1/94 (s. 0.) bezieht sich
ausdrucklich auf G 4/91 (s. 0.) und damit auf den Grundsatz, dal3 der Beitretende
sich einem Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer nur in dem Umfang

anschlie3en kann, in dem es bei der Kammer anhangig ist.

Hierbei ist hervorzuheben, dal3 der Umfang der Anhéangigkeit des Verfahrens nicht
mit dem Umfang der Prifung im Einspruchsverfahren verwechselt werden darf. Der
Umfang der Prifung bestimmt sich durch die zulassig eingefuhrten
Einspruchsgriinde, bildet aber als solcher nicht den zu regelnden Streitgegenstand,
da er ein Prufungskriterium ist. Mit anderen Worten: Ein Streitgegenstand, der nicht
anhéangig ist, kann auch nicht gepruft werden unabhangig davon, welche
Einspruchsgriinde zuldssig in das Verfahren eingefihrt werden. Auch aus diesem
Grund kann die Feststellung in G 1/94 (s. 0.), dal3 der Beitretende im
Beschwerdeverfahren einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einfiihren
kann, nicht dahin (falsch) ausgelegt werden, dal3 der vorliegende Beitritt die
Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufhebt. Wenn die Beitretende
also den Wortlaut der Anspriiche anficht, kommt das einer Beschwerde gegen die
Entscheidung vom 27. Januar 2000 gleich, die als unzuldssig anzusehen ist, und die
Kammer hat zu prifen, ob damit nicht der Beitritt insgesamt als unzulassig

betrachtet werden muf3.

2.22 Die Kammer sieht in den Entscheidungen G 4/91 (s. 0.) und G 1/94 (s. 0.) keine
Grundlage dafur, einen Beitritt allein deswegen flr unzulassig zu halten, weil das
Einspruchsverfahren nur noch eingeschrankt vor der Kammer anhéngig ist. Als

Folge der oben begriindeten und im jetzigen Verfahrensstand zu beachtenden
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Rechtskraft der Entscheidung Gber den Wortlaut der Anspriiche lauft jedoch der von
der Beitretenden neu eingefiihrte Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU ins
Leere. Er kann namlich nicht als Argumentation herangezogen werden, um den
Umfang der in der Entscheidung vom 27. Januar 2000 fur notwendig erachteten
Anpassung der Beschreibung zu bestimmen. Der Betritt ist gemafr

Artikel 105 (2) EPU schriftlich zu erklaren und zu begriinden und wird im ubrigen als
Einspruch behandelt. Die Begriindung des Beitritts ist somit Voraussetzung fur
dessen Zulassigkeit. Aufgrund der hier vorliegenden besonderen Umstéande stellt
sich im Hinblick auf Artikel 105 (2) EPU die Frage, ob die schriftliche
Beitrittsbegrindung in jedem Fall auf einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)

bis ¢) EPU abheben muR oder ob auch mit anderen Argumenten hinreichend
begrundet werden kann, warum die angefochtene Entscheidung fur unrichtig

erachtet wird.

2.23 Im vorliegenden Fall brachte die Beitretende sowohl einen Einspruchsgrund
nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPU vor als auch Argumente gegen
den mit der angefochtenen Entscheidung zugelassenen Umfang der
Beschreibungsanpassung. Die Kammer halt es nicht flr gerechtfertigt, diesen Beitritt
als unzulassig anzusehen, weil er sein Ziel teilweise nicht erreichen kann. Da die
Beitretende flr beide Alternativen Grinde angefihrt hat, eribrigt es sich, im jetzigen
Verfahrensstadium zu entscheiden, welche der beiden Alternativen nach

Artikel 105 (2) Satz 1 EPU gefordert ist. Die Beitrittserklarung erfillt in jedem Fall
das in Artikel 105 (2) EPU enthaltene formale Erfordernis der Begriindung.

2.24 Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, daf? der Beitritt zulassig ist. Da
jedoch das Einspruchsbeschwerdeverfahren nur noch beschrankt anhangig ist, muf3
die Beteiligung der Beitretenden auf den Umfang des anhangigen Gegenstands
beschrankt werden, d. h. auf die Anpassung der Beschreibung an die geanderten
Patentanspriiche, auf deren Grundlage die Kammer das Patent in ihrer
Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufrechterhalten hat. Eine erneute Uberpriifung

dieser Anspriiche im Lichte des neuen Einspruchsgrunds Artikel 100 b) EPU ist
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unzuladssig, da die Beitretende an die rechtskraftige Entscheidung der

Beschwerdekammer vom 27. Januar 2000 gebunden ist.

Anderungen in der Beschreibung

3.1 Wird ein Patent durch Anderung der Patentanspriiche beschrankt, so muR die
Beschreibungsanpassung so erfolgen, wie es die Rechtsklarheit gebietet

(s. T 113/92 vom 17. Dezember 1992, Nr. 2 der Entscheidungsgriinde), d. h. dieser
Beschrankung muf3 dadurch Rechnung getragen werden, dal3 alle Angaben
beseitigt werden, die den eingeschrénkten Patentgegenstand nicht mehr erlautern
und fur das Verstandnis der Erfindung nicht erforderlich oder natzlich sind. Die
Anderungen sollten sich jedoch auf das zur Vermeidung von Unstimmigkeiten
zwischen Beschreibung und geanderten Ansprichen erforderliche Minimum und auf

die Streichung irrelevanter oder potentiell irrefihrender Passagen beschranken.

3.2 Wie in der Entscheidung vom 27. Januar 2000 ausgefuhrt (s. Nr. 2 der
Entscheidungsgriunde), wurde Anspruch 1 in der gewahrten Fassung dadurch
gebildet, dal3 in Anspruch 1 der erteilten Fassung neben den Merkmalen des
erteilten Anspruchs 2 auch noch aufgenommen wurde, dal} (i) sich das markierte
spezifische Bindungsreagenz fur den Analyten "in trockenem Zustand in einer
Zone (12) stromaufwarts von der Nachweiszone" befindet, (ii) "der porése Trager
und das markierte spezifische Bindungsreagenz in einem hohlen Gehause ...
untergebracht sind" und (iii) das Gehause (das Gerét im erteilten Anspruch) eine
Beobachtungsvorrichtung umfal3t. Sowohl Anspruch 1 als auch Anspruch 2 in der
erteilten Fassung bezogen sich auf "einen trockenen porésen Trager" und "den
porosen Trager". Es ist nicht ersichtlich, inwiefern sich die Bedeutung dieser
Ausdriicke durch die Zusammenfassung der Anspriche 1 und 2 und die Einfigung
der zusatzlichen Merkmale (i) bis (iii) gedndert hat. Anspruch 1 in der mit der
Entscheidung vom 27. Januar 2000 gewéhrten Fassung enthalt keine Angaben
darlber, ob der pordse Trager aus einem oder mehreren Teilen besteht. Er bezieht

sich, wie auch schon die Anspriiche der erteilten Fassung, auf "einen" oder "den"
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pordsen Trager, der:

- sich in einem hohlen Gehéuse befindet,

- direkt oder indirekt mit dem AuReren des Geh&uses in Verbindung steht, so daR

eine flissige Testprobe darauf aufgebracht werden kann,

- das markierte Reagenz in einer ersten Zone und das unmarkierte Reagenz in einer
von der ersten Zone rdumlich getrennten Nachweiszone enthélt, wobei die beiden
Zonen so angeordnet sind, dal3 eine auf den Trager aufgebrachte Flussigkeitsprobe

uber die erste Zone in die Nachweiszone eindringen kann.

Keines dieser Merkmale besagt, daf der porése Trager zwingend einteilig
ausgefuhrt sein mul3. Aus der Beschreibung geht vielmehr hervor, dal3 der Trager in
dem hohlen Gehause auch aus verschiedenen Teilen bestehen kann (z. B. aus
einem pordsen Teil, das mit einem Uber das Gehause hinausragenden Streifen oder
Blatt aus pordsem Material in Verbindung steht, s. Abb. 8 bis 10,
Ausfuhrungsformen 3 und 4), solange die Anordnung ein Eindringen der Flussigkeit
von einem Teil des porosen Tragers in den nachsten zulaf3t. Der Wortlaut des
Anspruchs 1 deckt solche unterschiedlichen Ausfiihrungsformen ab. Damit besteht

kein Grund, die diesbezlglichen Passagen der Beschreibung zu streichen.

3.3 Eine enge Auslegung des Schutzumfangs der Anspriiche kann auch nicht aus
den Entscheidungsgrinden hergeleitet werden, in denen dem Anspruch
erfinderischer Charakter zuerkannt wurde (s. Nr. 15 der Entscheidungsgriinde), und

zwar im wesentlichen mit folgender Begriindung:

- Fur den Fachmann war es nicht naheliegend, eines der in den
Entgegenhaltungen (1), (2) oder (3) beschriebenen Testsysteme mit einem
teilchenférmigen Direktmarkierungsstoff zu kombinieren, wie er in dem in

Entgegenhaltung (6) offenbarten Assay verwendet wird, da alle diese Systeme auf
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der Verwendung loslicher markierter Reagenzien beruhen, die in festen Tragern,

auch in porésen festen Tragern, frei beweglich sein sollen.

- Ebensowenig hatte der Fachmann es in Betracht gezogen, das in

Entgegenhaltung (6) beschriebene Assay nach dem Modell der Testsysteme in den
Entgegenhaltungen (1), (2) und (3) abzuwandeln, z. B. indem er auf der unléslichen
Matrix eine erste Zone einrichtet, die das markierte Bindungsreagenz enthalt und
aus der die entstehenden Komplexe dann in eine rdumlich getrennte Zone derselben
Matrix wandern, wo sie mit Hilfe eines immobilisierten Bindungsreagenz

nachgewiesen werden.

Aus den genannten Grinden wurde die Bereitstellung eines eigenstandigen
Testgerats gemal Anspruch 1 als erfinderisch erachtet, obwohl seine Bestandteile

- einzeln oder in verschiedenen Kombinationen - bereits aus dem Stand der Technik
bekannt waren. Dabei war es unerheblich, ob der pordse Trager in dem hohlen
Gehéause aus einem oder mehreren miteinander in Verbindung stehenden Teilen
besteht. Die in der Entscheidung verwendeten Formulierungen "Stitzmatrix" und

"dieselbe Matrix" rechtfertigen daher keine enge Auslegung.

3.4 GemaR Regel 27 b) EPU ist in der Beschreibung der bisherige Stand der
Technik anzugeben, soweit er fir das Verstandnis der Erfindung als nitzlich
angesehen werden kann (s. auch T 450/97, ABI. EPA 1999, 67). Die als
nachstliegender Stand der Technik anzusehende Entgegenhaltung (6) wird in der
geanderten Beschreibung nunmehr entsprechend gewdrdigt, und ihr wesentlicher
Offenbarungsgehalt wurde nach Maf3gabe der Entscheidung vom 27. Januar 2000
(Nr. 5 der Entscheidungsgriinde) korrekt wiedergegeben. Mehr ist im EPU nicht

verlangt.

3.5 Somit sind die von der Einspruchsabteilung zugelassenen Anderungen der
Beschreibung - im Einklang mit den vorstehend unter Nummer 3.1 dargelegten

Grundsatzen - als angemessene Anpassung der Beschreibung an die geanderten
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Anspriche anzusehen.

Antrage

4.1 Aus den obigen Ausfiihrungen ergibt sich, dal? die Hauptantrage der
Beschwerdeflhrerinnen und der Beitretenden auf Widerruf des Patents als

unbegrindet zuriickzuweisen sind.

4.2 Die hilfsweise gestellten Antrage, die im Bescheid der Beschwerdekammer vom
12. Marz 2002 aufgefiihrten Rechtsfragen (s. vorstehend Nr. V) der Grol3en
Beschwerdekammer vorzulegen, sind ebenfalls zuriickzuweisen. Die Entscheidung
der Kammer steht in Einklang mit friheren Entscheidungen der Grol3en
Beschwerdekammer, insbesondere mit G 1/94 (s. o.) und G 4/91 (s. 0.). Da die
Beschwerdefuhrerinnen ihre Beschwerden nicht zurickgenommen haben, war die
Frage, ob die Beitretende durch die Zahlung der Beschwerdegeblhr eine
selbstandige Verfahrensstellung erlangt hat, nicht entscheidungserheblich. Im
ubrigen ergibt sich die Beantwortung der aufgeworfenen Rechtsfragen nach Ansicht

der Kammer unmittelbar und zweifelsfrei aus dem EPU.

4.3 Schliel3lich folgt aus den Ausfuhrungen unter Nummer 2 tber die beschrankte
Zulassigkeit des Beitritts, dal’ der Hilfsantrag der Beitretenden auf Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und Zurtickverweisung des Verfahrens auf der Basis

des neuen Einspruchsgrunds (Artikel 83 EPU) zuriickzuweisen ist.

Rickzahlung von Gebuhren

5. Die Beitretende hat in der mundlichen Verhandlung ausdriicklich darauf verzichtet,

einen Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr zu stellen.

Die Ruckzahlung einer Gebihr kann aber auch ohne Antrag angeordnet werden,

wenn eine Gebuhr niemals fallig wurde oder fir deren Einbehalt keine
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Rechtsgrundlage bestand. DaR Beitretende gemaR Artikel 105 EPU eine
Einspruchsgebiihr zu entrichten haben, ist in der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern unbestritten. Die Frage, ob eine Partei, die dem Verfahren
erst in der Beschwerdephase beitritt, eine Beschwerdegebuhr zahlen muf3, wird in
der Rechtsprechung unterschiedlich beantwortet (s. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 4. Aufl. 2001, Kapitel VII D, Nummer 5.4.2). Zu klaren ist, ob
die Beitretende eine Beschwerdegebihr in gleicher Hohe wie die tbrigen
Einsprechenden zahlen muf3, um Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der

Einspruchsabteilung vom 24. April 2001 einzulegen.

Der Sachantrag der Beitretenden war im vorliegenden Fall nicht nur auf ihre
Beteiligung als Einsprechende oder auf das Einlegen einer Beschwerde gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 24. April 2001 gerichtet,
sondern enthielt dariiber hinaus inhaltlich eine unzulassige Beschwerde gegen die
Entscheidung vom 27. Januar 2000, so dal3 die Erhebung einer Beschwerdegebuhr
nach Artikel 108 Satz 2 EPU gerechtfertigt ist, ohne daR auf die Frage einer

selbstandigen Parteistellung der Beitretenden einzugehen ist.

Die Kammer halt daher im vorliegenden Fall eine Ruckzahlung der

Beschwerdegebihr von Amts wegen nicht flr gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Antrage auf Vorlage von Rechtsfragen an die Grol3e Beschwerdekammer

werden zuriickgewiesen.

2. Die Beschwerden und der Beitritt werden zurtickgewiesen.



