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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabtei | ung tGber den Wderruf des européi schen
Patents Nr. 931 301.

1. D e Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Uber den
Wderruf des Patents wurde am 3. Juni 2002 zur
Poststel |l e gegeben und mt Entschei dungsdatum 6. Jun
2002 den Parteien zugestellt. Der Wderruf wirde mt
mangel nder erfinderischer Tatigkeit gegenuber demin dem
Dokunent E2 of fenbarten Stand der Techni k begr indet
(Punkt 5 der Entschei dungsgrinde). Die friuhere
Pat ent annmel dung EO wurde mangel s gultiger Prioritaéat
nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU
angesehen (Punkt 9 der Entschei dungsgrunde).

[11. Mt Kurzmtteilung vom 11. Juni 2002 wurde der
Ei nsprechenden ei ne Kopi e ei nes Schrei bens der
Pat enti nhaberin tUbermttelt, welches vom 29. M 2002
datiert und an diesem Tag in der Poststelle des EPA in
Berlin eingegangen war. Di e Patentinhaberin beantragte
in dem Schrei ben hilfsweise die Anberaumung ei ner
nindl i chen Ver handl ung.

| V. Mt weiteren Kurzmtteilungen der Formal prifungsstelle
wur de den Parteien per Faxnachricht vom 11. Juni 2002
und Ei nschrei ben mt Rickschein vom 14. Juni 2002 die
folgende Mtteilung zugestellt:

"Di e Entschei dung uber den Wderruf des Européischen

Patents vom 06. 06. 02 wur de auf gehoben. Das Verfahren
wird schriftlich fortgesetzt."
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D e Einspruchsabteilung lud die Parteien zu einer
nmindl i chen Ver handl ung, wel che am 29. Cktober 2002
abgehal t en wur de.

D e Ei nsprechende berief sich in der mindlichen

Ver handl ung auf die Entscheidung G 12/91 (ABlI. EPA, 1994,
285) und trug vor, dall die Verhandl ung nicht zul assig
sei, da die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung nicht
sel bst w eder ruickgangi g nmachen kdénne. Nach

Artikel 106 (1) EPU misse dazu ei ne Beschwerde

ei ngerei cht werden. Das habe die Patentinhaberin aber

ni cht gemacht. Sie beantragte daher, die Entschei dung
vom 6. Juni 2002 als verfahrensabschlielRend zu
best &t i gen und di e Verhandl ung al s unzul &ssig zu

erkl &ren. Hi |l fsweise beantragte sie, das Streitpatent zu
wi derrufen (siehe Protokoll der nmindlichen Verhandl ung,
Punkt 4).

Di e Patentinhaberin erklarte hierzu, dal sie keinen
G und zur Beschwerde gehabt habe, da die Einspruchs-
abtei l ung di e Ent schei dung auf gehoben héatte. D e

Pat enti nhaberin reichte in der mindlichen Verhandl ung

einen Hlfsantrag mt einem neuen Patentanspruch 1 ein.

Die schriftliche Fassung der in der mindlichen

Ver handl ung ver kundet en Ent schei dung der

Ei nspruchsabteilung i st vom 14. Februar 2003 datiert den
Beteiligten zugestellt worden. In der Begrindung

(Punkt 8) kam di e Ei nspruchsabteilung zum Ergebni s, dali
EO doch Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU bilde
und di e Neuheit des Cegenstands des Patentanspruchs 1
des Streitpatents vorwegnehne. Die G inde fur die

Auf hebung der Entschei dung und die Fortfihrung des



Xl .

2134.D

- 3 - T 0466/ 03

Ver f ahrens ent gegen dem Haupt antrag der Ei nsprechenden
konnen wi e fol gt zusammengef a3t wer den:

Di e erste Entschei dung kénne nicht als "w rksant
angesehen werden, weil die objektive Gundl age dazu
gefehlt habe. In Anwendung der Entscheidung G 12/91
hatte di e Ei nspruchsabteilung die erste Entschei dung
nicht treffen dirfen und hatte dem Antrag der

Pat ent i nhaberin auf mindliche Verhandl ung zw ngend

st att gegeben missen, wel cher i m EPA noch vor Abgabe der
Ent schei dung an die interne Poststelle des EPA

ei ngetroffen sei. Die Einspruchsabteilung habe daher

ei ne of fenbar unzul &ssi ge Entschei dung aus obj ektiven
und | ei cht nachpr if baren G unden auf gehoben, durch

wel che die Rechtssicherheit nicht beeintrachtigt worden
sei. Bei dieser Sachl age habe das Verbot der
nacht r 4gl i chen Anderung der Entscheidung i m Sinne der
G 12/ 91 der Aufhebung der ersten Entschei dung nicht

ent gegengest anden.

Di e Patentinhaberin hat innerhalb der in Artikel 108 EPU
angegebenen Fristen gegen di e Entschei dung vom

14. Februar 2003 Beschwerde eingel egt und begr indet,
warum di e Ei nspruchsabteil ung di e angeblich mangel nde
Neuheit fal sch bewertet habe.

D e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) legte in dem
Antwor t schrei ben i hre unterschiedliche Wertung der
Neuheit dar.

Di e Beschwerdef idhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Auf hebung der Entschei dung vom 14. Februar 2003 sow e
di e Aufrechterhal tung des Patents.
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Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte, die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung vom 14. Februar
2003 aufrecht zuer hal ten

Die Kammer teilte den Parteien in einer Mtteilung nach
Artikel 12 VOBK vom 28. Mai 2004 ihre Ansicht mt, dal
di e Auf hebung der Entschei dung vom 6. Juni 2002 durch
di e Ei nspruchsabteil ung nmangel s Zust &ndi gkeit rechtlich
unwi rksam erfol gt sei. D e Kammer beabsichtige daher,
di e Ent schei dungen der Ei nspruchsabteil ung auf zuheben,
di e Angel egenheit an di e Einspruchsabteilung zurtck-
zuverwei sen und di e Beschwerdegebihr zurickzuzahlen. D e
Partei en wurden aufgefordert zu erkl aren, ob sie bei

di eser Sachl age i hre Antrage auf mindliche Verhandl ung

aufrechterhielten

Bei de Parteien nahnmen i hre Antrage auf mindliche
Ver handl ung i nnerhal b der gesetzten Frist zurick

Ent schei dungsgr inde

2134.D

Di e Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich in Form
und Wortlaut gegen den Wderruf des vorliegenden Patents
durch di e Ei nspruchsabteilung und ist innerhalb der in
Arti kel 108 EPU festgel egten Fristen ab der Zustellung
der vom 14. Februar 2003 datierten Entschei dung

ei ngerei cht und begrindet worden.

Nach gel tender Rechtsprechung (G 12/91, ABlI. EPA, 1994,
285, Punkte 2 und 9.3; T 371/92, ABI. EPA, 1995,

Punkt 1.4; T 1081/02, Punkt 1.1.3) war jedoch das
Verfahren vor der Einspruchsabteilung am 3. Juni 2002
mt der Abgabe der vom 6. Juni 2002 datierten
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Ent schei dung an die interne Poststelle durch die

For mal prifungsstell e bereits abgeschl ossen. Mt der
anschl i eBenden, formal korrekten Zustellung war die

Ent schei dung wi rksam geworden und di e Ei nspruchs-
abteilung an i hre Entschei dung gebunden. Daran kann auch
di e gut geneinte Absicht der Einspruchsabteilung nichts
andern, einen Verfahrensmangel zu beseitigen und dem
rechtzeitig ei ngegangenen Antrag auf nindliche

Ver handl ung nachzukommen, der anschei nend der

Ei nspruchsabtei | ung zum Zei t punkt der Abgabe der

Ent schei dung an die Poststelle nicht vorlag. Wegen

Ni cht beachtung des rechtlichen Gehd6rs mul3te zwar nach
st andi ger Rechtsprechung imFalle einer Beschwerde mt
ei ner Zuridckverwei sung der Angel egenheit nach

Artikel 111 (2) EPU und nmit einer entsprechenden

Ver zogerung des Verfahrens gerechnet werden. D e

Ei nspruchsabt ei l ung war aber nach der rechtsw rksanen
Zustel l ung der Wderrufsentscheidung selbst imFalle

ei ner rechtsfehl erhaften Entschei dung nicht nehr befugt,
di ese (Uber eine Berichtigung von Fehlern nach Regel 89
EPU hi naus) abzuandern oder gar aufzuheben und damit

ei nem den Partei en vorbehal t enen, ndglichen Beschwerde-
verfahren vorzugreifen. Sie hatte sel bst nach Ei ngang
ei ner zul assi gen Beschwerde di eser i m Rahnen des
Artikels 109 (1) EPU nicht abhel fen kénnen, da dem
potentiell en Beschwerdefihrer ein Beteiligter
gegeniuber gest anden war e.

Gowohl das Vorbringen beider Parteien i mBeschwerde-
verfahren von (der Annahne) einer rechtsw rksam
ergangenen, mt 14. Februar 2003 datierten Entschei dung
ausgeht, kann di es keinen rechtlich beachtlichen
Vertrauenst at bestand schaffen, der die Entschei dung vom
6. Juni 2002 als nichtig und di e Entscheidung vom
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14. Februar 2003 als rechtsw rksam gelten | assen wirde.
I mInteresse der Rechtssicherheit sind vielnehr die
rechtswi drige Weiterfuhrung des Verfahrens ohne die
erforderliche Zustandi gkeit und somt alle weiteren
Handl ungen der Ei nspruchsabteilung nach Zustellung der
Ent schei dung vom 6. Juni 2002 rechtlich unwi rksam zu
erkl &ren. Dem Vertrauensschutz kommt jedoch bei der
Ausl egung der Beschwerde und bei der Frage ihrer

Zul assigkeit in diesem Fall eine bedeutende Rolle zu
(siehe T 1081/02, Punkte 1.3 bis 1.3.5).

Es ist zwar kei ne Beschwerde innerhalb der Fristen nach
Artikel 108 EPU nach Zustellung der rechtswirksanmen

Ent schei dung vom 6. Juni 2002 ei ngegangen. Dies of fenbar
deswegen, weil die Patentinhaberin in gutem d auben an
di e anschei nend erfol gte Beseitigung der Beschwer durch
di e Ei nspruchsabteilung kei nen G und dazu sah. Das
Prinzip des Vertrauensschutzes verbietet es daher, der
Beschwer def threrin di e sol chermalR3en versaunte Frist fuor
di e Ei nl egung ei ner Beschwerde und die Entrichtung der
Beschwer degebiihr ent gegenzuhalten. Die fristgerecht
gegen di e Entschei dung vom 14. Februar 2003 eingel egte
Beschwerde der Patentinhaberin ist daher so zu behandel n,
als ob sie innerhalb der Beschwerdefrist der

Ent schei dung vom 6. Juni 2002 ei ngegangen war e.

D e Beschwer debegr indung setzt sich konsequenterwei se
mt den G unden der Entschei dung vom 14. Februar 2003
ausei nander, gegen wel che in gutem d auben Beschwerde

ei ngel egt worden ist, d. h. mt der behaupteten

f ehl enden Neuheit gegeniber EO. Es fehlt eine

Ausei nanderset zung mt den G Unden der rechtsw rksanmen
Ent schei dung vom 6. Juni 2002, d. h. mt der behaupteten
mangel nden erfinderischen Tatigkeit gegenuber E2. D e
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beschwer def ihrende Partei (und im Ubrigen auch die
Beschwer degegnerin) hat sich offensichtlich imVertrauen
auf die rechtsfehlerhafte Mtteilung des Antes so
verhalten, we es bei Richtigkeit der Mtteil ung
erforderlich gewesen ware. Es besteht far die Kanmer
kein Zweifel, dal sich der tatsachliche Wlle der
Beschwer def Ghrerin auch gegen den Wderruf des
Streitpatents durch die rechtsw rksanme Entschei dung
richtet, gegen welche imVertrauen auf die mtgeteilte
Auf hebung kei ne Beschwerde ei ngerei cht worden war. Es
wirde gegen das Prinzip des Vertrauensschutzes verstolien,
wenn di e fehl ende Ausei nandersetzung mt einer in der
Ent schei dung vom 14. Februar 2003 nicht nmehr rel evanten
Begr tndung zur Unzul &ssi gkeit der Beschwerde und damt
zur faktischen Unnbglichkeit fidhrte, ein in den

Artikeln 106 ff EPU verankertes Rechtsnittel gegen die
Ent schei dung vom 6. Juni 2002 ei nzul egen. Di e Kammer

si eht daher die Voraussetzungen fur die Zul &ssigkeit der
Beschwerde als erfullt an.

D e Entscheidung vom 6. Juni 2002 ist nach standi ger
Recht sprechung wegen N cht beachtung eines rechtzeitig im
EPA ei ngegangenen Antrags auf nindliche Verhandl ung

(si ehe Punkt 2 oben) mt einemwesentlichen

Ver f ahr ensmangel behaftet. Ein sol cher Verfahrensmangel
hat nach st &andi ger Rechtsprechung bei Billigkeit die

Zur ickverwei sung an die erste Instanz und die
Rickzahl ung der Beschwerdegebuhr nach Regel 67 EPU zur
Fol ge (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekamern des
Eur opéi schen Patentants”, 4. Aufl. 2001, Seite 603,
Absatz 2 und Seite 628, Punkt 15.4.2). Unter diesen

Urst &nden i st auch di e rechtsw rksam ergangene

Ent schei dung auf zuheben, um den Parteien die Mglichkeit
zu geben, eine Fortfidhrung des Ei nspruchsverfahrens
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(gegebenenfalls mt nundlicher Verhandl ung) oder einen
raschen Erlall ei ner verfahrensrechtlich korrekten

Ent schei dung zu beantragen. D e Kamer hat wegen der
Besonder heiten di eses Falls di e Beschwerde beschl euni gt
behandel t, um di e Verzdgerungen, die sich aus der

Ni chtei nhal tung eines korrekten Verfahrens ergeben haben,
auf ein Mninmum zu begrenzen und den Parteien dennoch

di e Miglichkeit einzuré&unen, ihre Anspriche und ihr

Vor bringen vor zwei Instanzen geltend zu machen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e Entschei dung vom 6. Juni 2002 w rd auf gehoben.
2. D e Entschei dung vom 14. Februar 2003 ist nichtig.
3. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

4. D e Ruckzahl ung der Beschwerdegebihr wi rd angeordnet.
Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:
D. Sauter W J. L. Weeler
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