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Berg, Peter, Dipl.-Ing.
Si emens AG
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D- 80506 Minchen (DE)

ABB Pat ent GrbH
Wal | stadter Strasse 59
D- 68526 Ladenburg (DE)

MIller, Toivo

ABB Pat ent GrbH
Postfach 11 40

D- 68520 Ladenburg (DE)



(Ei nsprechende 2)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusammenset zung der Kammer:

Vor si t zender :
M tglieder:

Thal es ATM Navi gati on GrbH
Postfach 11 40
D- 70825 Kor nt al - Minchi ngen (DE)

Pohl , Herbert

Dr ei ss, Fuhl endorf
Steinl e & Becker

Pat ent anwal t e

Cer okstrasse 6

D- 70188 Stuttgart (DE)

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opai schen Patentants, die am 16. Mai
zur Post gegeben wurde und mt der das

europai sche Patent Nr. 0883873 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPU wi derrufen worden ist.

W J. L. Wheel er

F. Edlinger
P. Mihl ens
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Sachverhalt und Antréage

1923.D

Di e Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
den Wderruf des europdi schen Patents Nr. EP 883 873
durch di e Ei nspruchsabteil ung.

D e Beschwer degegneri nnen (Ei nsprechende | und I1)
hatten i hre Ei nspruche in der Einspruchsschrift auf die
Ei nspruchsgr inde mangel nde Neuheit und erfinderische
Tatigkeit gestitzt und sich dabei auf nehrere Dokunente
berufen. Nach Vorl age ei nes neuen Patentanspruchs 1
durch die Patentinhaberin mt Schreiben vom 1. Mirz 2001,
macht en bei de Ei nsprechenden geltend, dall mt diesen
Ander ungen der Schut zbereich des Streitpatents erweitert
werde und sonmit ein VerstoR gegen Artikel 123 (3) EPU
vorliege. Die Schriftsatze der Einsprechenden | und |
waren der Patentinhaberin mt Kurzmtteilungen ("Mt der
Bitte um Kennt ni snahnme”) vom 2. Juli 2001 bzw. vom

23. Juli 2001 zugestellt worden

D e Einspruchsabteil ung hat den Wderruf des
Streitpatents in der angefochtenen Entschei dung, die am
16. Mai 2002 zur Post gegeben wurde, damt begrindet,
daB di e Anderungen des Patentanspruchs 1 gegen

Artikel 123 (3) EPU verstieRen. Unter Punkt 11.10 der
Ent schei dungsgr inde fihrte die Einspruchsabteilung aus:
"Der erteilte Anspruch 1 ist, aus den von den

Ei nsprechenden angef Uhrten G inde[n] ebenfalls nicht
aufrecht zu erhalten. Der Patentinhaber hat dies

ubri gens auch nicht beantragt."”

Mt Einrei chung der Beschwerdebegrindung beantragte die
Beschwer def Ghrerin, die Entschei dung der Ei nspruchs-

abt ei | ung auf zuheben und "den Ei nspruch zurickzuwei sen".
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D e Riuckzahl ung der Beschwerdegebihr sow e die

Zur uckver wei sung des Verfahrens an di e Einspruchs-
abtei l ung wurden "angeregt” und hil fswei se eine
nundl i che Ver handl ung beantragt.

Der Beschwerdefidhrerin sei rechtliches Gehtér vor der

Ei nspruchsabtei |l ung versagt worden, da sie als

Pat enti nhaberin nicht aufgefordert worden sei, sich zu
dem "neuen Wderrufsgrund zu &ufRern”. Di e Einspruchs-
abtei lung hatte auch den offensichtlichen Wderspruch
zwi schen dem Inhalt des Schrei bens vom1l. Mirz 2001 und
dem mt di esem Schrei ben ei ngerei chten Patentanspruch 1
er kennen kénnen. Denn der gednderte Patentanspruch 1
habe nicht dem WI | en der Patentinhaberin entsprochen.
Da di e Ei nspruchsabteilung noch nicht zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit Stellung genonmen habe, sei der
Antrag auf Zurickverwei sung an di e Ei nspruchsabteil ung
berechtigt, damt die Patentinhaberin nicht eine

Tat sacheni nstanz verliere. Der "erteilte Hauptanspruch”
sei (aus den G unden, die hier nicht w edergegeben

wer den brauchen) erfinderisch.

Die Kammer hat den Parteien in einer Anlage zur Ladung
fur die mindliche Verhandl ung i hre vorl aufi ge Ansicht
mtgeteilt, dalR sie den Antrag der Beschwerdefihrerin so
ausl ege, dall das Patent in der erteilten Fassung
aufrechterhalten werden solle (Art. 102 (2) EPU). Die

G inde, die nach Auffassung der Ei nspruchsabteilung zum
Wderruf des Streitpatents gefidhrt hatten, dirften daher
gegenst andsl os geworden sein. Die Kamer sehe die

Bermer kung unter Punkt 11.10 der angefochtenen

Ent schei dung nicht als eine abschliel3ende Stellungnahne
zu den Ei nspruchsgr inden mangel nde Neuheit und
erfinderische Tatigkeit an. Denn eine Anfechtung durch
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die unterl egene Partei und eine Uberprifung durch die
Kamer sei en mangel s Begr undung nicht nbglich. Im
dbrigen scheine di e angefochtene Entschei dung nur auf

G inde gestutzt, zu denen die Beteiligten sich &ullern
konnten (Art. 113 (1) EPU), da der Patentinhaberin

Cel egenheit und gentugend Zeit gegeben worden sei, umin
der von i hr gewinschten Form auf die ihr zugestellten

Ei nwdnde der Ei nsprechenden zu reagieren. D e

angef ocht ene Entschei dung schei ne daher nicht mt einem
wesentlichen Mangel behaftet und di e Rickzahl ung der
Beschwer degebihr nicht der Billigkeit zu entsprechen.

D e Kammer beabsichtige, bei rechtzeitiger Stellungnahne
der Parteien in diesem Sinne, den anberaunten Term n zur
nundl i chen Ver handl ung auf zuheben und di e Angel egenhei t
ohne weitere Verzogerungen an di e Ei nspruchsabteil ung

zur ickzuver wei sen

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat mt

Schrei ben vom 26. Mai 2003 den Antrag auf nundliche

Ver handl ung i m Fal | e ei ner Zurickverwei sung an die

Ei nspruchsabt ei | ung zurtickgenomren und erkl art, dald sie
bezuglich der Rickzahlung der Beschwerdegebihr mt den

Ausf ihrungen der Kanmer einverstanden sei.

Di e Beschwerdegegnerin | (Einsprechende |) hat mt

Schrei ben vom 15. Juli 2003 mitgeteilt, dal sie nicht an
der mindl i chen Verhandl ung teil nehnen werde. Die
Beschwer degegnerin Il (Einsprechende 1) hat mt

Schrei ben vom 12. Mirz 2003 den Antrag auf eine
nmindl i che Verhandlung i m Fal |l e ei ner Zurickverwei sung
der Angel egenheit an di e Einspruchsabteil ung

zur ickgenomen. Bei de Beschwer degegneri nnen beantragten,
di e Beschwerde zurickzuwei sen und den Wderruf des
Patents zu bestati gen.
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D e Beschwerdegegneri nnen argunentierten, dalR der
Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht neu
oder zum ndest nicht erfinderisch sei. D e

di esbeziigl i che Begr indung braucht hier nicht im

ei nzel nen ausgefihrt zu werden.

Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung sei mt keinem
Ver f ahr ensmangel behaftet. Denn di e Patentinhaberin habe
i nnerhal b von nahezu zehn Monaten nach Ubernittlung der
Schriftsatze mt den E nwanden (unzul assi ge Erweiterung
des Anspruchs 1) der Einsprechenden 1 und 2 nicht die
Cel egenheit genutzt, sich zu den G inden zu auB3ern, auf
wel che di e angefochtene Entschei dung gestitzt sei. Die
Ei nspruchsabt ei | ung habe nach der |angen Zeit davon
ausgehen missen, dalR di e Patentinhaberin nicht an einer
AuRerung zu den Schriftsatzen der Einsprechenden
interessiert sei. Sie habe auf G undl age eines klaren
Antrags der Patentinhaberin und zu Recht im
schriftlichen Verfahren entschi eden, da kein Antrag auf
niundl i che Ver handl ung vor gel egen habe. Eine

Zur uckverwei sung an di e Ei nspruchsabteilung sei nicht
angebracht, weil die Einspruchsabteilung unter

Punkt 11.10 zu der Frage der Patentfahi gkeit des
erteilten Patentanspruchs 1 Stellung genomren und sich
di e Argunentation der Ei nsprechenden zu ei gen genacht
habe. Di es sei sogar ausschl aggebend fir den W derr uf
des Streitpatents gewesen, da der erteilte

Pat ent anspruch 1 wegen fehl ender Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit seines Gegenstands nicht

auf recht zuer hal ten gewesen sei
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Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. GemaR Artikel 111 (1) EPU ist es den Beschwerdekamern
anhei ngestellt, eine Sache nach MalRgabe des Einzelfalls
zur uckzuverwei sen (vgl. G 1/97, ABlI. EPA, 2000, 322,
Punkt 2a)). Das zweiseitige Beschwerdeverfahren hat
pri mar di e Aufgabe, der unterlegenen Partei die
Mogl i chkeit zu geben, die getroffene Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung anzufechten (vgl. G 1/99, ABI. EPA
2001, 381, Punkt 6.1). Wenn di e angefochtene
Ent schei dung gegenst andsl os geworden ist und im
Beschwer dever f ahren durch wesentliche Anderungen des
Streitpatents eine weitere Sachprufung erforderlich wrd,
kann ei ne Zur uckverwei sung zweckdi enlich sein, umden
Partei en das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten
I nstanz zu erhalten (vgl. "Rechtsprechung der
Beschwer dekammer n des Eur opéi schen Pat entants”,

4. Aufl. 2001, S. 602 - 604).

3. Der Wderruf des vorliegenden Patents ist in der
angef ocht enen Ent schei dung ausschliel3lich damt
begrindet, dall der im Ei nspruchsverfahren geanderte
Pat ent anspruch 1 den Schutzbereich des Streitpatents
erweitere (Art. 123 (3) EPU). Die pauschal e Benerkung
zumerteilten Anspruch 1 unter Punkt 11.10 der
angef ocht enen Ent schei dung zu den anderen "von den
Ei nsprechenden angef ihrten G inden"” erfullt nicht die
Anf orderungen, die an eine mt der Beschwerde
anf echt bare Ent schei dung des Europai schen Patentants zu
stellen sind (vgl. Regel 68 (2) EPU). Hierfir wirden im
vorliegenden Fall zum ndest H nwei se darauf fehlen,
wel che der vorgebrachten rechtlichen G undl agen,

1923.D
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Tat sachen und Argunente sich die Ei nspruchsabteilung zu
ei gen gemacht hat (Neuheit, erfinderische Tatigkeit,

wel cher Stand der Technik). Die Einspruchsabteil ung
hatte auch kei ne Veranl assung, uber einen sol chen
Anspruch zu entschei den, da ein diesbeziglicher Antrag
nicht gestellt wrde (Art. 113 (2) EPU), wi e an dieser
Stel |l e der angefochtenen Entschei dung zu Recht bemer kt

I st.

D e Beschwerdefidhrerin hat mt ihrem Antrag, "den

Ei nspruch zurickzuwei sen" und der Erkl arung, dafl3 diese
Ander ungen von der Patentinhaberin so nicht gewol |t
gewesen sei en, eindeutig zum Ausdruck gebracht, dal sie
dem Beschwer deverfahren das Patent in der erteilten
Fassung zugrunde zu | egen winscht. Sie hat Uberdies auch
die al s unzul &ssi g angesehenen Ander ungen ni cht
verteidigt, sondern Argunente fur die erfinderische
Tatigkeit des erteilten Patentanspruchs 1 vorgebracht.
Danit sind die Anderungen i m Ei nspruchsverfahren
ruckgangi g gemacht und di e angef ocht ene Entschei dung i st
gegenst andsl os geworden, da ein Verstold gegen

Artikel 123 (3) EPU unter diesen Voraussetzungen nicht
mehr vorliegen kann. Unter den gegebenen Unst &nden, da
wesent|iche Punkte nicht entschieden und anschei nend
auch weitere Ermttlungen anzustellen sind (siehe z. B
Beschwer debegr tndung, Seite 3, Absatze 3 und 4), halt es
di e Kamrer fur geboten, die Angel egenheit zur weiteren
Ent schei dung an di e Ei nspruchsabteil ung

zur ickzuverwei sen (Art. 111 (2) EPU), um eine Prufung
der bisher noch nicht behandelten Punkte durch zwei

| nst anzen zu ernbgli chen.
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D e Riuckzahl ung der Beschwerdegebihr entspricht im
vorliegenden Fall nicht der Billigkeit wegen eines
wesent | i chen Verfahrensmangels (R 67 EPU). Die
Beschwer def threrin hat sich mt den di esbeziglichen
Ausf Uhrungen der Kanmmer einverstanden erkl art, so dal
sich eine weitere Begrundung hierzu ertbrigt.

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. D e Angel egenheit wird zur weiteren Entscheidung an die
Ei nspruchsabt ei | ung zur tickverw esen.

D e Ceschaftsstel |l enbeantin: Der Vorsitzende:

D. Sauter W J. L. VWheeler

1923.D



