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Orientierungssat z:

1) Mt der Zustellung einer Zw schenentschei dung der

Ei nspruchsabteilung i mschriftlichen Verfahren, mt der die
gesonderte Beschwerde gemaR Arti kel 106 (3) EPU zugel assen
wird, ist das Verfahren erster Instanz abgeschl ossen und die
Ei nspruchsabteilung i mInteresse der Rechtssicherheit
grundsat zl i ch nicht nehr befugt, ihre abschlielRende

Ent schei dung sel bst auf zuheben oder abzuandern, sei es aus
ei gener besserer Einsicht, sei es auf Grund der Ei ngabe einer
Partei. Vielnehr ist dies nur noch i mWge der Beschwerde
durch die gesetzlich eingerichtete zweite Instanz der
Beschwer dekanmern des EPA noglich

2) Die in der |aufenden Beschwerdefrist ergangene Mtteil ung
der Formal sachbearbeiterin der Einspruchsabteilung, die

Ent schei dung sei aufgrund ei nes formal en Fehl ers versandt

wor den und deshal b al s gegenstandsl os zu betrachten, ist nicht
geeignet, einen rechtlich beachtlichen Vertrauenstatbestand zu
schaffen, der die Rechtsw rkung der Entschei dung dahi ngehend
in Frage stellen konnte, dalR diese als nichtig anzusehen ware.
Der zu gewahrende Vertrauensschutz verbietet es all erdings,
den Parteien die Rechtsmittelfrist des Artikel 108 EPU

ent gegenzuhal t en

3) Eine in dersel ben Sache ergangene zweite Entschei dung
verst 6Rt gegen das auch dem EPU zugrundel i egende el enentare
prozessrechtliche Prinzip der Sel bstbindung der

Ent schei dungsi nst anzen und i st schon deshal b auf zuheben.
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Sachverhalt und Antréage

0083.D

Das am 28. Januar 1998 i m Européi schen Patentbl att
bekannt gemachte européi sche Patent Nr. 0 589 158 i st
mt form und fristgerechtem Ei nspruch zunachst wegen
fehl ender Neuheit und fehl ender erfinderischer Tatigkeit
nach Artikel 100 a), 52 bis 57 EPU angegriffen worden.

I n der von beiden Parteien hilfsweise beantragten
nmindl i chen Ver handl ung vom 23. Okt ober 2001 vor der

Ei nspruchsabtei l ung hat di e Patentinhaberin neben dem
Haupt antrag auf Aufrechterhal tung des Patents in

unver andertem Unfang drei Hilfsantrage gestellt, wihrend
di e Ei nsprechende den Wderruf des Patents nur noch
wegen fehl ender erfinderischer Tatigkeit begehrt hat.

Unter Ziffer 6 und 11 der N ederschrift der nundlichen
Ver handl ung, die das Datum des 12. April 2002 tragt,
sind die - dort so bezeichneten - "Entschei dungen" der

Ei nspruchsabtei |l ung festgehal ten, dalR der Gegenstand des
Anspruchs 1 entsprechend dem Hauptantrag ni cht auf einer
erfinderischen Tatigkeit gemaR Artikel 56 EPU beruhe und
die Anspriche 1 und 13 des 1. Hilfsantrags nicht dem
Erfordernis der Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPU
genugt en.

In Ziffer 17 der Niederschrift hei 3t es schliel3lich, den
Parteien werde mtgeteilt, dall die Abteilung

beabsi chtige, das Patent gemdlR Artikel 102 (3) EPU in
der Fassung des 2. Hil fsantrags aufrechtzuerhalten, und
deshal b den Patentinhaber auffordere, innerhalb von 2
Monat en Rei nschriften der Anspriche 1 bis 8 entsprechend
dem 2. Hilfsantrag ei nzurei chen sow e eine an diese
Anspr iche angepaldte Beschrei bungsei nl ei tung bei

gl eichzeitiger Streichung aller nicht von den Ansprichen
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des 2. Hilfsantrags gedeckten Ausfihrungsbei spiel e.

Di esel be Mtteilung findet sich auf dem der

Ni ederschrift beigefigten Fornmblatt (EPA Form 2339.4
11.93 CSX), auf demim Aktenexenplar — nicht jedoch auf
den den Parteien zugestellten Exenplaren — die Fornel
"ver kindet e di e/der Vorsitzende fol gende Entscheidung:"”
gestrichen war.

I n der Fol gezeit wurde den Parteien eine

ZwW schenent schei dung mit Datum vom 10. M 2002
zugestel lt, deren Aktenexenplar von allen drei

M tgliedern der Einspruchsabteilung in der Besetzung vom
23. Cktober 2001 unterschrieben ist, jedoch kein Datum
tragt. Nach der Feststellung der Gewahrbarkeit von
Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags hei 3t es auf Seite 12 f.
der Entschei dung wie folgt:

"Di e Einspruchsabteil ung beabsichtigt, das européi sche
Pat ent gemaB Artikel 102 (3) EPU in geandertem Unfang
aufrecht zuerhal ten, und zwar auf der G undl age der
Anspriche 1 bis 8 entsprechend dem 2. Hilfsantrag. Der
Pat enti nhaber soll innerhalb einer Frist von 2 Mnaten
Rei nschriften der oben genannten Anspriche 1 bis 8 sow e
ei ne an di ese Anspriche angepalite

Beschr ei bungsei nl ei tung gemaR Regel 27 (1) c¢) EPU

ei nrei chen. Jegliche H nwei se auf Ausfihrungsbei spi el e,
di e nicht durch die Anspriche 1 bis 8 gedeckt sind, sind
zu streichen

D ese Entschei dung ist eine vorl aufige Entschei dung, da
i nnerhal b der gesetzten Frist noch die Erfordernisse der
Artikel 102 (3) b) und 102 (5) EPU imHinblick auf die
Dr uckkost engebiihr und di e Uberset zungen der geanderten
Pat ent anspriche erfidllt werden nissen, damt die

Ent schei dung endgiltig wird."
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Auf dem Deckbl att di eser Zw schenent schei dung (EPA Form
2327 11.99CSX) wird festgestellt, dal die

Ei nspruchsabteilung in der mindlichen Verhandl ung vom
23. Cktober 2001 entschieden habe, unter

Ber icksi chti gung der vom Pat enti nhaber i m

Ei nspruchsverf ahren vorgenonmenen Anderungen geniigt en
das Patent und die Erfindung, die es zum CGegenstand habe,
den Erforderni ssen des Uberei nkonmens. Al's Unterl agen
far die Aufrechterhaltung in gedndertem Unfang werden

u. a. die unveranderte Beschrei bung der Patentschrift
sow e di e unveréanderten, in der nmindlichen Verhandl ung
Uberrei chten Patentanspriche 1 bis 8 (= urspringliche
Anspriche 14 bis 21) angefihrt. Gemal3 der angef lgten
Rechtsm ttel bel ehrung i st gegen di ese Entschei dung die
Beschwerde statthaft.

| V. Am 21. Juni 2002 |egte die Patentinhaberin in
Rei nschrift die Patentanspriche 1 bis 8 gemal3 i hres
2. Hlfsantrags sow e eine an di ese Anspriche angepalite
Beschr ei bungsei nl eitung vor und erklarte, sie tue dies
| edi glich vorsichtshal ber zur Fristwahrung, um ei nem
vol | st andi gen Recht sverl ust vorzubeugen und obwohl sie
beabsi chtige, die etwa ein Mnat nach Absendung der
Ver handl ungsni ederschrift zugestellte
Zwi schenent schei dung in jedem Fall e anzufechten. Sie
bitte deshal b das Verfahren uber die Aufrechterhaltung
des Patents imUnfang ihres 2. Hilfsantrags abzubrechen.
| m ibrigen sei die mt Datumvom 10. Mai 2002 versehene
Zw schenent schei dung ni cht rechtmaf3ig zugestel It worden,
da bei ihrer Versendung die in der N ederschrift
gewdhrte zwei nonati ge AuBerungsfrist noch nicht
abgel auf en gewesen sei

0083.D
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Mt form osem Schrei ben vom 4. Juli 2002 teilte die

For mal sachbearbeiterin der Einspruchsabteilung den
Parteien mt, die Entscheidung vom 10. Mai 2002 sei auf
G und eines formal en Fehlers versandt worden und deshal b
al s gegenstandsl os zu betrachten. Zu gegebener Zeit

wer de eine Entscheidung mt Beschwerdefrist zugestellt

wer den.

Di e Einsprechende rigte mt Schriftsatz vom

23. Juli 2002 ebenfalls die Vorgehenswei se der

Ei nspruchsabtei l ung. Ei ne zugestellte Entschei dung kdnne
ni cht einfach als gegenstandsl os bezei chnet werden,
sondern misse, da sie nicht offensichtlich unrichtig sei,
mt der Beschwerde angefochten werden. Zum ndest
entspreche sie dem was in der mindlichen Verhandl ung
al s Entschei dung verkindet worden sei. Die dort

ver kiindet e Ent schei dung decke sich nadmich nicht mt der
Auf f orderung, eine geanderte Beschrei bung ei nzurei chen
Gehe man nur von der in der mindlichen Verhandl ung

ver kindet en Ent schei dung aus, so sei diese

deckungsgl eich mt der Zw schenentschei dung vom

10. Mai 2002. Abgesehen davon habe di e Patentinhaberin
nicht alle in der Niederschrift der mindlichen

Ver handl ung genannten Aufl agen erfidllt. Es fehle

wei terhin di e Anpassung der AusfUhrungsbei spiele an die
Anspriche des 2. Hilfsantrags. Somt | 4gen ohnehin kei ne
Unterl agen vor, die eine Aufrechterhal tung des
Streitpatents i mUnfang des 2. Hilfsantrags
rechtfertigten.

Am 30. August 2002 erging di e angekindigte zweite

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung auf der

G undl age der von der Patentinhaberin mt Schreiben vom
21. Juni 2002 eingereichten Patentanspriche 1 bis 8 und
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Beschrei bungsseiten 1, 2 sowie den erteilten

Beschrei bungsspalten 2 (ab Zeile 55), 3 bis 9 "mt

f ol genden Anderungen der oben genannten Unterlagen durch
die Abteilung". Bei den Anderungen handelt es sich um
die - gemalR der Mtteilung in der mindlichen Verhandl ung
- als notwendi g erachtete Anpassung der Ausf dhrungs-

bei spi el e an di e Anspriche des 2. Hilfsantrags und um

ei ne Anderung des eingerei chten Anspruchs 8. In der

Ei nspruchsakte sind die geltenden Unterlagen nicht der
Ent schei dung angeftigt. Ei ne der Entschei dung

ent sprechende Fassung findet sich lediglich in der
Tasche fur das Druckexenpl ar.

D e Begrindung der Entscheidung, die imdubrigen der
ersten Entschei dung entspricht, endet wie folgt: "D e

Ei nspruchsabt ei | ung beabsichtigt, das europdi sche Patent
gemaR Artikel 102 (3) EPU in geandertem Unfang
aufrecht zuer hal ten, und zwar auf der G undl age der
Anspriche 1 bis 8 entsprechend dem 2. Hilfsantrag."
GemalR der Rechtsmittel bel ehrung wird erneut die
gesonderte Beschwerde zugel assen

H ergegen richten sich die am 24. bzw. 29. Oktober 2002
jeweils unter Einzahlung der Beschwerdegebthr

ei ngel egten und am 20. Dezenber 2002 von bei den Parteien
begr indet en Beschwer den.

D e beschwer def ihrende Patentinhaberin tragt vor, wegen
des fehl erhaften Verfahrensabl aufs vor der

Ei nspruchsabtei l ung sei sie zur Vorl age geéanderter
Unt er |l agen gezwungen gewesen, um ei nen vol | standi gen
Verlust ihrer Rechte zu verneiden. D e Zustellung der
Ent schei dung vom 10. Mai 2002 noch bevor die in der

Ni ederschrift gesetzte Zwei nonatsfrist zur Vorl age neuer
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Unt er| agen abgel aufen sei, habe ihr Uberdi es das
rechtliche Gehtér beschnitten. Sie verfolge die
Aufrechterhal tung des Patents in der erteilten Fassung
weiter, hilfsweise gemal3 der Hilfsantrage 1 bis 3, und
ruge imH nblick auf die Entschei dung der G of3en
Beschwer dekammer G 1/91 di e Anwendung von Artikel 82 EPU
i m Ei nspruchsverfahren. Wegen der schwerw egenden
Verfahrensfehler in erster Instanz sei ihr aullerdemdie

Beschwer degebihr zur tickzuzahl en.

D e beschwer def ihrende Ei nsprechende halt die erste

Ent schei dung nicht fir derart fehlerhaft, daR sie als

ni chtig und deshal b al s gegenst andsl os anzusehen sei .
Sie konne folglich nur mt der Beschwerde aus der Welt
geschafft werden. Das sei aber nicht geschehen. D e
form ose Mtteilung der Geschaftsstelle, die

Ent schei dung sol |l e al s gegenstandsl os betrachtet werden,
sei unbeacht!lich, denn das EPU kenne eine derartige
Recht sfol ge nicht. Fol glich kdnne diese Mtteilung auch
kei nen Vertrauensschutz hinsichtlich der Unw rksankeit
di eser Ent schei dung begrinden, zumal die Patentinhaberin
von ei nem bei m EPA zugel assenen Vertreter, der mt dem
gel tenden Recht vertraut sei, vertreten werde. Im
dbrigen nehnme sie ihrerseits Schutz ihres Vertrauens in
di e Rechtskraft der ersten Entscheidung in Anspruch
Wegen des Grundsatzes "ne bis in ident sei die zweite
Ent schei dung auf zuheben. Di e Ei nsprechende beantragt,
di e Rechtskraft der Entschei dung vom 10. M 2002
festzustell en sow e di e Rickzahl ung der Beschwerdegebihr
wegen der vorliegenden Verfahrensniangel anzuordnen,

hi | f swei se das Patent wegen fehl ender erfinderischer
Tatigkeit zu widerrufen, die sie in allen eingereichten
Anspruchssat zen auch weiterhin fir nicht gegeben erachte,
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sow e die Vorlage einer Rechtsfrage an die G ole
Beschwer dekanmer .

I X. D e Kammer hat - dem Antrag der Parteien entsprechend -
verbunden mt einer vorlaufigen Ei nschatzung der
Recht sl age zur mindli chen Verhandl ung am
19. Sept enber 2003 gel aden, in der der Sach- und
Streitstand hinsichtlich des Verfahrens in erster
Instanz erdrtert und die zugestellten und in den Akten
befi ndlichen Schriftsticke verglichen wurden.

Di e Beschwerdef ihrerin/ Patentinhaberin beantragte am
Ende der mindl i chen Verhandl ung,

die Unwi rksankeit der ersten Zw schenentschei dung vom
10. Mai 2002 festzustellen, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und di e Sache zur weiteren
Priafung an ei ne andere Ei nspruchsabteilung unter

Anor dnung der Rickzahl ung der Beschwer degebihr

zur ickzuver wei sen

hi | f swei se:

di e Unwi rksankeit der Zw schenentschei dung der

Ei nspruchsabtei l ung vom 10. Mai 2002 festzustellen und
das Patent imerteilten Unfang aufrechtzuerhalten bzw.
i m Unfang der im Ei nspruchsverfahren eingereichten

H | fsantrage 1 bis 3;

weiter hilfsweise:
der G ofRen Beschwerdekammer die in der nindlichen
Ver handl ung ei ngerei chte Frage zur Beantwortung

vor zul egen

0083.D
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Di e Beschwerdef Ghrerin/ Ei nsprechende beantragte,

1 die angefochtene Entschei dung aufzuheben, die
Recht skraft der ersten zugestellten Entschei dung der
Ei nspruchsabtei l ung vom 10. Mai 2002 festzustellen
und di e Beschwerde der Patentinhaberin zurickzuwei sen;

hil f swei se:

die in der mindlichen Verhandl ung ei ngerei chten Fragen
der G ol3en Beschwer dekanmer zur Beantwortung vorzul egen;

weiter hilfsweise:

di e angefocht ene Entschei dung auf zuheben und di e Sache
zur weiteren Prifung an die Ei nspruchsabteil ung

zur ickzuver wei sen

weiter hilfsweise:
di e angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das Pat ent

zu wi derrufen

2. di e Beschwerdegebuhr zurickzuzahl en.

D e der G olRRen Beschwerdekammer vorzul egenden Fragen

| aut en:

Frage der Patentinhaberin:

Entfaltet eine Zw schenentschei dung, die innerhalb einer
| auf enden Frist von der Formal sachbearbeiterin mt dem
handschriftlichen H nweis auf eine spatere erneute
Zust el l ung zur ickgenomren wurde, eine Rechtskraft, wenn
zuvor tel ephoni sch der Patentinhaberin mtgeteilt wirde,
dall di e Zwi schenent schei dung ni cht recht mal3ig zugestellt

wur de?
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Fragen der Ei nsprechenden:

Kann ei ne Entschei dung der Ei nspruchsabteilung, die

vol | standi g abgefallt, mt G idnden versehen und mt
Rechtsm ttel bel enrung versehen durch Zustell ung exi stent
geworden ist, nach dem Grundsatz des Vertrauensschut zes
unwi r ksam wer den, wenn seitens der Einspruchsabteil ung
anschlieRend eine Mtteilung zugestellt wrd, die

Ent schei dung al s gegenst andsl os zu betracht en?

Vernei nendenfalls, gilt dies auch dann nicht, wenn fur
di e durch die Entschei dung beschwerte Beteiligte bei
Zustel | ung der Entschei dung noch eine zuvor von der

Ei nspruchsabt ei | ung geset zte AuBerungsfrist |&auft?

Bej ahendenfal ls, gilt dies auch dann, wenn die
Mtteilung von einer Formal sachbearbeiterin erfolgt, die
mt einer Anderung nach Regel 89 nicht befaBt sein darf?

Vor SchlieflRung der mindlichen Verhandl ung erkl arte der
Vorsitzende di e sachliche Debatte fur beendet.

Ent schei dungsgr inde

0083.D

Di e Beschwerden entsprechen den in Regel 65 (1) EPU

genannten Erfordernissen. Sie sind somt zul &ssig.

Ent gegen i hren Angaben in den Beschwerdeschriften
richten sich die Beschwerden der Parteien nicht gegen
die zweite Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
vom 30. August 2002, sondern ihrem objektiven WIIlen
ent sprechend gegen die erste Zw schenentschei dung vom
10. Mai 2002.
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Denn bereits letztere erfullt die Voraussetzungen einer
formich rechtsgiltigen Entschei dung, die nachtraglich
abzuandern di e Einspruchsabteilung nicht nehr befugt war.
Sie ist — we in der mindlichen Verhandl ung vom

19. Septenber 2003 festgestellt - in der formich
zugestellten Fassung mt ei nem Datum versehen, enthalt

ei nen Tenor mt Begrindung, tréagt die Unterschrift aller
drei Mtglieder des Spruchkdrpers und | &t in der
Rechtsm ttel bel enrung di e gesonderte Beschwerde zu.

Nach Auffassung der Kammer kann es sich bei dieser
ersten Zw schenent schei dung auch nicht lediglich umdie
Zust el l ung der Begriundung ei ner Entschei dung handel n,
die bereits in der mindlichen Verhandl ung vom

23. Cktober 2001 von der Einspruchsabteilung getroffen
und verkindet worden ist, selbst wenn die Parteien dies
auf grund der Vorgehenswei se der Ei nspruchsabteil ung bei
di eser Verhandl ung so verstanden haben ndgen. Aus der
Ver handl ungsni ederschrift vom 12. April 2002 ergibt sich
namich zweifelsfrei, dall den Parteien die Absicht einer
Aufrechterhal tung auf der G undl age des zweiten

H | fsantrags "mtgeteilt" und der Patentinhaberin unter
Fristsetzung ei ne noch erforderliche Anpassung der

Pat ent unt er| agen auf gegeben wurde. Bei den genmél3 den
Ziffern 6 und 11 der N ederschrift verlesenen

"Ent schei dungen” kann es sich somt nur um

Ent schei dungen Uber einzel ne Streitpunkte handeln, die
j edoch das Verfahren gegeniber den Beteiligten nicht zu
ei nem beschwer def &hi gen Abschl uf3 bri ngen. Unabh&ngi g
davon, ob di e Verkindung derartiger die

Ei nspruchsabt ei | ung bi ndender "Zw schenent schei dungen”

i m Laufe der nmundlichen Verhandl ung sinnvoll ist, was
angesi chts der noglichen verfahrensrechtlichen
Konpl i kati onen bezweifelt werden nuf3 (siehe in di esem
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Zusanmenhang auch die Entscheidung T 42/02, nicht im AB
EPA veroffentlicht), sind sie nach Artikel 106 (3) EPU
nur zusamen mt der Endent schei dung anfechtbar, sofern
ni cht di e gesonderte Beschwerde zugel assen wird. Eine
Zwi schenent schei dung, die entsprechend der Titelseite
(EPA Form 2327 11.99CSX) und der Rechtsm ttel bel ehrung
unt er Bezugnahme auf Artikel 102 (3) und 106 (3) EPU die
gesonderte Beschwerde zul a3t, ist jedoch erst die
zugestel Il te Zw schenent schei dung vom 10. Mai 2002. Diese
Beurteilung kann i m Ubrigen nicht durch Unstinm gkeiten
i m Ent schei dungstext in Zwei fel gezogen werden, wo auf
der Titelseite der Zw schenentschei dung

fal schlicherwei se auf eine "Entschei dung” der

Ei nspruchsabteilung in der mindlichen Verhandl ung vom
23. Oktober 2001 Bezug genonmen wird und die fiar die
Aufrechterhal tung vorgesehenen Patentunterlagen fal sch
spezifiziert sind, noch durch die Tatsache, dal diese
Zw schenent schei dung vor Fri stabl auf ergangen ist (siehe
unten Punkt 5.1 ff.).

Daher ist mt der Zustellung der Zw schenent schei dung
vom 10. Mai 2002 das Verfahren erster Instanz

abgeschl ossen und di e Ei nspruchsabteilung i mInteresse
der Rechtssicherheit grundsatzlich nicht nehr befugt,

i hre abschlielBende Entschei dung sel bst aufzuheben oder
abzuandern, sei es aus eigener besserer Einsicht, sei es
auf Gund der Eingabe einer Partei. Vielnmehr ist dies
nur noch i mWege der Beschwerde durch die gesetzlich

ei ngerichtete zweite Instanz der Beschwerdekamern des
EPA notglich. Dies entspricht der standigen Spruchpraxis
der Beschwerdekanmmern und der G of3en Beschwer dekammer
(G 4/91 ABlI. EPA 1993, 707 Leitsatz 2; G 8/ 93 ABlI. EPA
1994, 887 Gunde Nr. 2, Satz 1; G 12/91 ABlI. EPA 1994,
285 Grinde Nr. 9.3; T 1176/00, nicht imABlI. EPA
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veroffentlicht, Gunde Nr. 1.2; T 124/93, nicht im ABI
EPA veroffentlicht, Ginde 1.1). Nur ausnahnmswei se | afidt
das EPU unter den engen gesetzlichen Voraussetzungen der
Regel 89 EPU Berichtigungen zu, und auch nur im

ei nseitigen Verfahren vor der Priufungsabteilung ist der
zur Entschei dung berufene Spruchkorper befugt, seiner

ei genen Entschei dung abzuhel fen, und zwar unter der
engen Vor ausset zung, dal di e Entschei dung angef ochten
worden ist und Abhilfe innerhalb von drei Mbnaten
erfolgt (Artikel 109 EPU).

An di eser rechtlichen Ei nschatzung vernmag auch die

Tat sache nichts zu &ndern, daf} die Sachbearbeiterin der
Ei nspruchsabteil ung den Parteien mt Schrei ben vom

4. Juli 2002 mtgeteilt hat, die Entscheidung sei auf

G und eines formal en Fehlers am 10. Mai 2002 ver sandt
wor den und deshal b al s gegenstandsl os zu betrachten.
Denn zur Abgabe einer derartigen Erklarung, die die
Ricknahnme ei ner bereits ergangenen Entschei dung bedeut en
wirde, erteilt das EPU keine Ernmichtigung. Dies gilt
sowohl fur die Einspruchsabteilung als Koll egial organ
sel bst als auch fur den i m Nanmen der Ei nspruchabteil ung
handel nden For mal sachbear beiter, dessen Befugnis zur
Wahr nehrmung bestinm er der Ei nspruchsabteil ung

obl i egender Aufgaben imEinklang nmit Regel 9 (3) EPU
sich abschlielRend aus der Mtteilung des Vizepréasidenten
der Ceneral direktion 2 des EPA vom 28. April 1999 uber
di e Wahr nehmung ei nzel ner den Ei nspruchsabtei |l ungen des
EPA obl i egender Geschéafte durch Formal sachbear beiter
(ABI . EPA 1999, 506) ergibt.

Die Mtteilung der Sachbearbeiterin vom4. Juli 2002 i st
auch nicht geeignet, einen rechtlich beachtlichen
Vertrauenst at bestand zu schaffen, der die Rechtsw rkung
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der Entschei dung vom 10. Mai 2002 dahi ngehend in Frage

stell en kdonnte, dall diese als nichtig anzusehen ware.

Zwar spielt imVerhaltnis des EPA zu denjenigen, die
seine Lei stungen in Anspruch nehnen, der
Vertrauensgrundsatz eine tragende Rolle. Danach sind auf
der Grundl age von Artikel 125 EPU di e Auswirkungen

fal scher Auskinfte des Anmtes so zu korrigieren, dald
negative Fol gen fir den Betroffenen als nicht

ei ngetret en angesehen werden (siehe Singer/Stauder, EPU
2. Aufl age 2000, Artikel 125 Rdnr. 34 unter Verweis auf
di e Entscheidungen J 2/87 ABI. EPA 1988, 330; J xx/87,
ABl . EPA 1988, 323; J 6/79 ABlI. EPA 1980, 225, Nr. 8).
Nach Auffassung der Kammer darf der Vertrauensgrundsatz
al l erdings nicht derart weitreichend angewendet werden,
dalR ei ne sachlich und funktionell unzustandi ge
Sachbearbeiterin befugt sein kénnte, die formiche

Ent schei dung ei ner Ei nspruchsabteilung aus der Welt zu
schaffen. Dies ist mt rechtsstaatlichen

Ver f ahr ensgrundsét zen, nanentlich mt dem hohen Gut der
Recht ssi cherheit, nicht vereinbar.

Dennoch ist das in das Schrei ben vom4. Juli 2002
gesetzte Vertrauen der Parteien nicht unbeachtlich

Vi el mehr kommt i hm ei ne wesentliche Bedeutung bei der
Ausl egung i hrer Beschwerden und ihrer Antré&age sow e bei
der Frage von deren Zul dssigkeit zu.

| hrem Wort | aut nach richten sich beide
Beschwerdeschriften gegen die zweite Entschei dung der
Ei nspruchsabtei l ung vom 30. August 2002, di e nahezu

i nhaltsgleich mt der ersten Entschei dung vom

10. Mai 2002 ist. Damt freilich entfaltet letztere
weiterhin die materiell en Rechtsw rkungen, die die
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Parteien jeweils aus ihrer Sicht gerade anzugreifen
beabsi chti gen. Denn fragt man nach dem den Beschwer den
zugrunde |iegenden tatsachlichen WIllen der Parteien, so
steht fidr die Kanmer auller Zweifel, dal beide Parteien
di e Auf hebung derjeni gen Ent schei dung der

Ei nspruchabt ei |l ung anstreben, die das Patent in

ei ngeschr ankt em Unf ang auf recht zuer hal t en beabsi chti gt.
Dies ist, wie ausgefuhrt, die Entschei dung vom

10. Mai 2002. Wenn sie dabei ihre Beschwerde irrtumich
gegen die zweite rechtsfehlerhafte Entschei dung
gerichtet haben, so hat dies seinen Gund in dem
Vertrauen begrindenden Schrei ben der Sachbearbeiterin
der Ei nspruchsabteilung vom 4. Juli 2002.

Dies gilt auch fur di e beschwerdefihrende Ei nsprechende,
deren Vortrag die Kammer fir w dersprichlich halt. Zum
einen hat sie sich auf die der Anfechtbarkeit der ersten
Ent schei dung nach Abl auf der Beschwerdefri st

ent gegenst ehende Recht skraft berufen und gegen die

zwei te Entscheidung den - im Strafrecht geltenden -

G undsatz ne bis in idem beniht, zum anderen ihre
Beschwerde gegen die zweite Zw schenent schei dung j edoch
auch mt Ausfuhrungen zur erfinderischen Tatigkeit der
dem Streitpatent zugrundeliegenden Erfindung begrindet.
D eser auf den Wderruf des Patents gerichtete Vortrag
steht in Wderspruch zu ihrer Berufung auf die

Recht skraft der ersten Entscheidung. Der Vortrag der
beschwer def thr enden Ei nsprechenden macht jedoch nach
Auf f assung der Kanmmer deutlich, dall sie sich tatséchlich
nicht lediglich mt der Aufrechterhaltung des Patents in
beschr &nkt em Unf ang zufri eden geben will, sondern den
vol | st andi gen Wderruf des Patents anstrebt. Andernfalls
hatte es i hrer Beschwerde nicht bedurft.
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Di e von beiden Parteien gestellten Antrage sind deshalb
imLichte ihres schitzenswerten Vertrauens, wel ches sie
in das Schrei ben der Sachbearbeiterin vom4. Juli 2002
geset zt haben, dahi ngehend auszul egen, dal3 sie sich
gegen di ej eni ge Entscheidung richten, die rechtlich die
angef ocht enen Feststellungen zur Schutzfahi gkeit der
streitgegenstandlichen Erfindung trifft. Dies ist die
Ent schei dung vom 10. Mai 2002.

Der zu gewdhrende Vertrauensschutz verbietet es nach
Auf f assung der Kanmer, den Parteien die
Rechtsmittelfrist des Artikel 108 EPU entgegenzuhal ten.
Denn sie hatten zweifellos bereits die Entschei dung vom
10. Mai 2002 fristgerecht angefochten, wenn die

Ei nspruchsabtei l ung ni cht das Schrei ben vom 4. Juli 2002
in der noch | aufenden Beschwerdefrist versandt hatte. So
aber haben sie die angekindi gte Entschei dung vom

30. August 2002 abgewartet und - insoweit durchaus
konsequent - erst gegen di ese Beschwerde eingelegt. Im
Hi nblick auf das in das Schrei ben vom4. Juli 2002
gesetzte Vertrauen sind beide Parteien deshalb so zu
stellen, dall die Frist zur Anfechtung der w rksanen
ersten Entschei dung ni cht enden konnte, sol ange di e nach
der zweiten Entschei dung berechnete Frist noch |ief. Auf
di ese Wei se konnen Rechtsverluste fir die Beteiligten
verm eden werden, ohne dal3 sich an der Rechtsw rkung der
ersten Zw schenent schei dung etwas andert (siehe auch

T 124/93, G unde Nr. 1.1).

Ei ne andere Beurteilung ist nicht etwa dadurch veranl aldt,
dalR beide Parteien anwaltlich vertreten werden, bei

i hnen al so ausrei chende Kenntni sse dar Gber vorausgeset zt
wer den kdnnen, wel ches Organ zur Auf hebung ei ner

erstinstanzlichen Entschei dung i m europai schen
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Ei nspruchsverfahren befugt ist. Derartige Kenntnisse
nissen nadm ich erst recht bei der Einspruchsabteil ung
und i hrer Sachbearbeiterin unterstellt werden, da sie
gerade ni cht das Handel n der Beteiligten, sondern das
Handel n der Organe des EPA betreffen. Es entsprache
deshal b ni cht dem von der Rechtsprechung der

Beschwer dekanmer n aner kannten G undsatz des
Vertrauensschutzes, wenn die Parteien durch die
rechtsfehlerhafte Mtteilung des Antes Schaden nehnen
wirden. Di e Beschwerden der Parteien sind deshalb als
form und fristgerecht im Sinne des Artikel 108 EPU und
gerichtet gegen die Entschei dung vom 10. M 2002

anzusehen.

Zwangl aufig fol gt aus einer demWII|len der Parteien

ent sprechenden Ausl egung i hrer Antrage auch, dal sie
neben der Uberprifung der Sachentschei dung uber die

Auf recht erhal tung des angegriffenen Patents auch die
Auf hebung der offensichtlich rechtswi drigen zweiten

Ent schei dung vom 30. August 2002 anstreben.

Den Beschwerden ist zundchst insoweit stattzugeben, als
si e nach der vorgenonmmrenen Ausl egung ihrer Antréage die
Auf hebung der Entschei dung vom 30. August 2002 zum Zi el
haben. Denn di ese entschei det Uber densel ben Gegenstand
W e bereits die Entschei dung vom 10. Mai 2002 und

verst 6Rt sonit gegen das auch dem EPU zugrundel i egende
el ementare prozessrechtliche Prinzip der Sel bstbindung
der Entschei dungsi nstanzen (siehe G 4/91 Leitsatz 2;

G 8/93 Ginde Nr. 2 Satz 1; G 12/91 G inde Nr. 9.3). Sie
i st deshal b bereits ungeachtet des Unstandes aufzuheben,
dalR sie Uber Unterlagen urteilt, die nicht die

Pat enti nhaberin eingereicht, sondern die

Ei nspruchsabt ei l ung nach i hrer Einschéatzung des Falles
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sel bst angefertigt hat. In der antsseitigen Streichung
der Hi nwei se auf Ausfuhrungsbei spiele in der

Beschrei bung, die nicht die Patentanspriche 1 bis 8 des
2. Hilfsantrags betreffen, sowie in der vorgenomenen
Anderung des Anspruchs 8 liegt ein schwerw egender
Ver st ol gegen Artikel 113 EPU, der verlangt, dass die
Pat enti nhaberin zweifelsfrei mt einer gednderten
Fassung des Patents einverstanden ist und die
Beteiligten sich zu den Entschei dungsgrinden &uf3ern

konnt en.

4. D e Entschei dung vom 10. Mai 2002 ist dem Antrag bei der
Partei en fol gend ebenfalls aufzuheben. Denn sie verstoft
gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehdrs genald
Artikel 113 (1) EPU und weist imibrigen mehrere fornale
Ver f ahrensfehl er auf, die es der Kanmer geboten
erscheinen | assen, nicht in der Sache sel bst zu
entschei den. Vielnehr ist sie zur Gewdhrl ei stung eines
rechtsfehlerfreien Verfahrens an die erste |Instanz
zur ickzuverwei sen und di e Beschwer degebuhr bei den

Partei en zurickzuerstatten

4.1 Zunachst verletzt die Entschei dung das Recht der
beschwer def Uhr enden Pat enti nhaberin auf rechtliches
Geho6r nach Artikel 113 (1) EPU. Die am 12. April 2002
zur Post gegebene N ederschrift der nundlichen
Ver handl ung vom 23. Okt ober 2001 endet mt der an die
Pat enti nhaberin gerichteten Aufforderung, innerhalb von
2 Monaten die im Tatbestand di eser Entschei dung im
ei nzel nen erwdhnten, fir die Aufrechterhaltung des
Patents gemald dem 2. Hilfsantrag erforderlich gehal tenen
Unt erl agen einzureichen. Di e Einspruchsabteilung hat
j edoch den Abl auf der Zweinonatsfrist nicht abgewartet,

0083.D
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sondern bereits am 10. Mai 2002 di e angef ochtene
Zw schenent schei dung zugestel | t.

Darin liegt ein Verstold gegen den el enentaren

Ver f ahr ensgrundsat z der Gewdhrung rechtlichen Gehors.
Denn der Patentinhaberin steht der Anspruch auf AuRerung
bzw. auf Ei nreichung der angepal3ten Unterlagen bis zum
Ende der ihr gewdhrten Frist zu. Der Wirtlaut des
Artikel 113 (1) EPU betrifft zwar nicht unnmittel bar den
vorl i egenden Sachverhalt, weil er lediglich besagt, dal
ei ne Entschei dung nur auf G lUnde gestitzt werden kann

zu denen die Beteiligten sich haben auf3ern kdnnen.
Artikel 113 (1) EPU nmuR j edoch seiner ratio entsprechend
auch dann gelten, wenn - wie hier - einemBeteiligten

gl ei chsam das Wort abgeschnitten wird, weil bei Erlald

ei ner Entschei dung eine i hm zugebilligte

AuRer ungsmigl i chkeit nicht abgewartet worden ist.

Zwar verwei st di e angegriffene Entschei dung vom

10. Mai 2002 abschlieBend auf die gewahrte

Zwei nonat sfrist. Dies andert jedoch nichts an dem der
Ent schei dung vom 10. Mai 2002 anhaftenden schweren

Ver f ahrensfehl er des Erl asses ei ner beschwer def &hi gen
Ent schei dung in einer |aufenden AuRerungsfrist. Im
dbrigen ist dieser Hinweis insofern nicht sinnvoll, als
fiar die beabsichtigte Aufrechterhal tung voll st andi ge
Unt erl agen vorliegen missen, damt eine spatere
beschwer def &hi ge Zwi schenent schei dung ergehen kann, w e
es imTenor auf der Titel seite dieser Entscheidung
ausdr ucklich, wenn auch mt fehlerhaftem Bezug auf die
Patentschrift, festgestellt ist. Abgesehen davon hat das
Schrei ben der Sachbearbeiterin vom4. Juli 2002 das
Vertrauen in die Giltigkeit dieser Fristgewdhrung
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zerstort, so dalR eine Wahrung di eser Frist nicht
erwartet werden konnte.

Schliellich bedurfen Mingel des Verfahrens in erster

| nstanz und der Aktenfidhrung der Beanstandung. So i st
das Aktenexenpl ar der Entschei dung vom 10. M 2002,
anders als die zugestellten Fassungen, nicht mt einem
Dat um ver sehen und i m Gegensatz zu diesen ist im

Akt enexenpl ar der Niederschrift der mindlichen

Ver handl ung (Bl att 112 der Akte) der Satz "verkindete
der Vorsitzende fol gende Entschei dung:" gestrichen, ohne
dalR ei ne Berichtigung des Protokolls erfol gt ware.

| dentitat von Aktenexenpl aren und zugestellten Fassungen
i st aber eine unverzichtbares Erfordernis eines
rechtsstaatlichen Verfahrens. Uberdies finden sich in
der Akte keinerlei H nweise auf die von der

Pat ent i nhaberi n behaupt eten nmehrfachen Tel efonate mt

M tgliedern der Einspruchsabteilung und deren

For mal sachbear bei t ern.

Angesi chts des der angefochtenen Entschei dung vom

10. Mai 2002 zugrunde |iegenden Verfahrensmangel s der
Ver | etzung rechtlichen Gehtérs und der aufgefihrten das
Ver fahren wesentlich beeintrachti genden formal en Mangel
di eser Entscheidung entspricht es der Billigkeit, die
Rickzahl ung der Beschwer degebihren an die Parteien nach
Regel 67 EPU anzuordnen und die Sache zur weiteren

Ent schei dung an die erste Instanz zurickzuverwei sen.

Fur di e beantragte Anordnung ei ner geanderten Besetzung
der erneut zur Entschei dung berufenen Ei nspruchs-

abtei lung sieht die Kammer keine Rechtsgrundl age.

G ei chwohl mag die erste Instanz erwagen, ob sie nicht
wegen der aufgezei gten zahlrei chen Verfahrensmangel dem
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Winsch der Patentinhaberin auf eine Anderung der
Zusanmenset zung der Ei nspruchsabteilung entsprechen wll.

AulRerdem hat di e Einspruchsabteilung zu beachten, daf,
wi e di e Patentinhaberin zurecht beanstandet, die
Anwendung des Artikel 82 EPU i m Ei nspruchsverfahren
unzul assig ist. Mangel nde Einheitlichkeit ist kein

Ei nspruchsgrund und kann auch dann nicht einem

Pat ent anspruch ent gegengehal t en werden, wenn di eser

hi | f swei se i m Ei nspruchsverfahren eingereicht worden i st
(G 1/91 ABI. EPA 1992, 253).

Die von den Parteien zur Vorlage nach Artikel 112 (1) a)
EPU ei ngerei chten Fragen geben kei nen Anl aB zur

Bef assung der G olen Beschwerdekanmer. Denn sie
betreffen rechtliche Probl enstellungen we die

Recht skraft der ersten Entscheidung, die rechtliche

Bef ugni s der Sachbearbeiterin zur Abgabe ei ner Erkl &rung
Uber die Wrksankeit einer Entscheidung und di e Abgabe
ei ner derartigen Erklarung wiahrend ei ner AuRerungsfrist,
di e ausnahnsl os von der entschei denden Beschwer dekanmer
in der vorliegenden Entschei dung zu beantworten waren.

D e Vorl age der Fragen erscheint der Kamer weder zur
Wahrung ei ner einheitlichen Rechtsprechung noch wegen
grundsaét zl i cher Bedeutung geboten, weil sie ihre
Rechtfertigung i mwesentlichen aus der individuellen
Gestal tung des vorliegenden Sachverhalts bezi ehen und
sich imubrigen unter Verweis auf eine gefestigte

Recht sprechung der G ol3en Beschwer dekanmmrer beantworten

| assen.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e Ent schei dungen der Ei nspruchsabteilung vom 10. Mai
und 30. August 2002 werden auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

3. Der Antrag auf Anordnung einer bei der weiteren
Ent schei dung ver &nderten Zusammenset zung der

Ei nspruchsabteil ung wi rd zurickgew esen.

4. D e Antrage auf Vorlage an die G ofRe Beschwerdekanmer

wer den zur ickgew esen.

5. D e Ruckzahl ung der Beschwerdegebihren wi rd angeordnet.
Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:
M Ki ehl S. Steinbrener
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