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Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09 vom
27. Februar 2007

T 1178/04 - 3.3.09
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P. Kitzmantel
Mitglieder: K. Garnett

N. Perakis

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Her Majesty the Queen in Right of Canada,
vertreten durch das Department of Agriculture and Agri-Food Canada

Einsprechender/Beschwerdefiihrer: BASF Aktiengesellschaft

Stichwort: Enzymzusétze fur Futter von Wiederkduern/HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA,
VERTRETEN DURCH DAS DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA

Artikel: 106 (1), 106 (3), 107, 112 (2) EPU
Regel: 67, 68 (1) EPU

Schlagwort: "Vermeintlich neuer Einsprechender als 'Verfahrensbeteiligter' (bejaht)" - "Zulassigkeit der
Beschwerde des vermeintlichen Einsprechenden (bejaht)" - "Entscheidung iiber die Ubertragung der
Einsprechendenstellung als 'Entscheidung' der Einspruchsabteilung (bejaht)" - "Patentinhaber durch die
Entscheidung beschwert (verneint)" - "durch die Entscheidung nicht beschwerter Patentinhaber am
Vorbringen von Argumenten zur Rechtswirksamkeit der Ubertragung der Einsprechendenstellung
gehindert (verneint)" - "reformatio in peius (nicht zutreffend)" - "Rechtswirksamkeit der Ubertragung der
Einsprechendenstellung (verneint)" - "Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung (bejaht)" -
"Rickzahlung der Beschwerdegebihr (verneint)"

Leitsatz

Die Verpflichtung des Europaischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von
Amts wegen zu prifen, bezieht sich nicht nur auf die Zulassigkeit des urspringlichen Einspruchs, sondern auch auf
die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Ubertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten.

Das Verbot der "reformatio in peius" findet bei der Austibung dieser Verpflichtung keine Anwendung.
Sachverhalt und Antréage

I. Die mit der vorliegenden Beschwerde aufgeworfenen Fragen betreffen die Stellung der Einsprechenden und die
Zulassigkeit ihrer Beschwerde.

Il. Der Hinweis auf die Erteilung des europdischen Patents Nr. 0841859 an Her Majesty the Queen in Right of
Canada, vertreten durch das Department of Agriculture and Agri-Food Canada ("Patentinhaberin"), wurde am
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31. Oktober 2001 im Européischen Patentblatt verdffentlicht. Gegen das erteilte Patent wurde von DSM N. V.
Einspruch eingelegt. Diese Firma &nderte spater ihren Namen in Koninklijke DSM N. V., wird im Folgenden aber
einfach "DSM" genannt.

Ill. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde beantragt, den Einspruch von DSM auf eine neue Rechtsinhaberin,
die BASF AG (im Folgenden "BASF" genannt), zu ubertragen. Mit Schreiben vom 3. November 2003 reichte DSM
zur Stitzung dieses Antrags die Schriftstiicke D5 und D6 ein, auf die noch ausfuhrlicher eingegangen wird. Die
Patentinhaberin stellte in ihren Schreiben vom 17. November und 11. Dezember 2003 die Zulassigkeit der
Ubertragung in Frage, und am 14. Januar 2004 wies die Umschreibstelle des Européischen Patentamts darauf hin,
dass die Schriftstiicke D5 und D6 nur Vereinbarungen zwischen einer Tochter von DSM, namlich DSM Food
Specialities B. V. (im Folgenden "DFS" genannt), und BASF betrafen, wéahrend als Einsprechende DSM
eingetragen war.

IV. Daraufhin reichte BASF am 25. Mérz 2004 eine Erklarung (D7) ein, wonach der Einspruch an BASF ubertragen
worden sei.

V. Am 22. April 2004 teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, dass die Frage der Zulassigkeit der
Ubertragung der Einsprechendenstellung als erster Punkt in der bevorstehenden miindlichen Verhandlung
entschieden werde.

VI. Zum Zeitpunkt der miindlichen Verhandlung am 4. Mai 2004 waren DSM und BASF durch denselben Vertreter
vertreten, der jedoch - wie zuvor angekiindigt - nicht zur Verhandlung erschien. Die Schriftsatze und Antrage von
DSM wurden von BASF Ubernommen.

VII. In der miindlichen Verhandlung brachte die Patentinhaberin im Hinblick auf D7 zur Ubertragung der
Einsprechendenstellung lediglich vor, dass sie noch "gewisse Zweifel" an deren Rechtswirksamkeit habe

(s. Niederschrift, Absatz 2). Die Einspruchsabteilung entschied auf der Grundlage der in D7 enthaltenen
erganzenden Beweismittel, dass die Ubertragung rechtswirksam sei. In Absatz 2 der Niederschrift heiRt es wie folgt:

"Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Ubertragung der Einsprechendenstellung auf die BASF AG zulassig ist und
eingetragen werden muss. Ab dem betreffenden Zeitpunkt galt die BASF AG als Einsprechende."

VIII. Im weiteren Verlauf der Verhandlung fasste der Vorsitzende die Antrage der Beteiligten zusammen.
Ausweislich der Niederschrift beantragte die Einsprechende den Widerruf des Patents in vollem Umfang auf der
Grundlage von Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und erfinderische Tétigkeit) und Artikel 100 ¢) EPU. Die Antrége
der Patentinhaberin lauteten wie folgt: a) Hauptantrag: Zurtickweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung, b) Hilfsantrége: Aufrechterhaltung des Patents in geédnderter Form (s. Absatz 3 der
Niederschrift). SchlieRlich wandte sich die Einspruchsabteilung den Sachfragen zu, und nach der Zuriickweisung
des Hauptantrags sowie des ersten Hilfsantrags der Patentinhaberin wurde am Ende der Verhandlung entschieden,
das Patent auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrags der Patentinhaberin aufrechtzuerhalten.

IX. Die Grunde fir die Entscheidung liber die Zulassigkeit der Ubertragung sind zwar in der
Entscheidungsbegrindung genannt; in der schriftlichen Mitteilung tiber die Zwischenentscheidung (R. 68 (1) EPU,
Form 2327) findet sich jedoch kein Hinweis darauf.

X. Diese schriftliche Mitteilung wurde zusammen mit der Entscheidungsbegriindung und der Niederschrift tiber die
jeweiligen Vertreter an BASF und die Patentinhaberin Gbermittelt, nicht aber an DSM.

XI. Am 7. September 2004 legte BASF Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und
entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebuhr. Die Beschwerdebegrindung wurde am 4. November 2004
eingereicht und war auf den Artikel 123 (2) EPU sowie auf mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit gestlitzt.
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XIl. Die Patentinhaberin legte keine Beschwerde ein, stellte aber in ihrer Erwiderung vom 14. April 2005 und nach
umfangreichen Ausfiihrungen zu den in der Beschwerde aufgeworfenen Sachfragen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung iiber die Ubertragung der Einsprechendenstellung in Frage und forderte die Kammer auf, die
"RechtmaRigkeit" dieser Ubertragung zu priifen.

XIII. In ihrer Mitteilung vom 1. Dezember 2006 informierte die Kammer die Beteiligten, dass in der bevorstehenden
mindlichen Verhandlung nur die Einsprechendenstellung der Beschwerdefiihrerin, die Zulassigkeit der
Beschwerde und die mdgliche Zurtickverweisung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens mit dem richtigen Einsprechenden zu erértern seien. Die Kammer &uf3erte Zweifel an der
Rechtswirksamkeit der Ubertragung des Einspruchs.

XIV. Am 25. bzw. 29. Januar 2007 reichten BASF und die Patentinhaberin weitere Eingaben zu diesen Aspekten
ein.

XV. Die mindliche Verhandlung fand am 27. Februar 2007 statt. BASF war vertreten, wahrend die
Patentinhaberin - wie zuvor angekindigt - nicht zugegen war.

XVI. Die mundlichen und schriftlichen Argumente von BASF lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Beschwerde sei zuléssig, weil sie den Erfordernissen der Artikel 107 und 108 EPU geniige. BASF sei eine
Verfahrensbeteiligte im Sinne des Artikels 107 EPU (s. die Einladung zur miindlichen Verhandlung durch die
Einspruchsabteilung, die Niederschrift dieser miindlichen Verhandlung und das Patentregister). Die Bedingungen
des Artikels 108 EPU in Bezug auf Frist, Gebiihr und Begriindung seien ebenfalls erfiillt. Von DSM und BASF habe
nur BASF Beschwerde einlegen kénnen.

b) Ob die Entscheidung iiber die Ubertragbarkeit der Einsprechendenstellung korrekt sei und auch ob die
Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert sei, miisse nicht
gepruft werden, weil die Patentinhaberin keine Beschwerde eingelegt habe. Sie habe nur in Erwiderung auf die
Beschwerdebegriindung von BASF die Frage der Ubertragung aufgeworfen. Diese Frage falle deshalb nicht in den
Prifungsrahmen der Beschwerde.

c) Das Verbot der "reformatio in peius" finde Anwendung. BASF dirfe durch die Beschwerde nicht schlechter
gestellt werden als ohne Beschwerde. In diesem Beschwerdeverfahren kénne die Patentinhaberin das Patent nur in
der Form verteidigen, in der es im Einspruchsverfahren aufrechterhalten worden sei.

d) Falls der Beschwerde stattgegeben und die Sache an die Einspruchsabteilung zuriickverwiesen werde, sei die
Beschwerdegebiihr nach Regel 67 EPU zuriickzuzahlen. BASF befinde sich nicht durch eigenes Verschulden in
dieser Lage.

XVII. Die schriftlichen Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Es stehe der Patentinhaberin frei, die Ubertragung der Einsprechendenstellung in Frage zu stellen, weil die
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung zu diesem Punkt keine gesonderte beschwerdefahige Entscheidung sei.
Die Einspruchsabteilung habe lediglich entschieden, das Patent in gednderter Form aufrechtzuerhalten. Mit diesem
Ergebnis sei die Patentinhaberin zufrieden. Gegen diesen einzelnen Teil der Entscheidung, der ja nur ein
Bestandteil der Entscheidungsbegriindung sei, habe sie keine Beschwerde einlegen kénnen. Es kénne nicht
angehen, dass die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung tiber die Zurlickweisung ihres Haupt- oder
ersten Hilfsantrags einlegen musse, nur um diesen Punkt priifen zu lassen. Sie stiitze sich hierzu auf die analog
anzuwendenden Entscheidungen T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557) und G 5/91 (ABI. EPA 1992, 617).
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b) Wenn die Schlussfolgerung zur Ubertragung der Einsprechendenstellung eine gesonderte beschwerdefihige
Entscheidung sei, dann hétte sie als solche ergehen missen und nicht als Teil der Entscheidungsbegriindung zur
Aufrechterhaltung des Patents in geénderter Form.

c) Die Ubertragung der Einsprechendenstellung sei nicht rechtswirksam. Den Zweifeln, die die Kammer in ihrer
Mitteilung gedulRert habe, schliel3e sich die Patentinhaberin im Wesentlichen an.

d) Da die Beschwerde im Namen von jemandem eingelegt worden sei, der nicht der wahre Einsprechende sei, sei
die Beschwerde unzulassig.

e) Die Zuriickverweisung der Sache ware nicht im Sinne der Verfahrenseffizienz und wiirde der Patentinhaberin
weitere Kosten aufbiirden. Wirde die Beschwerde als unzuldssig befunden, so ware damit zwar das gesamte
Einspruchsverfahren beendet; BASF hétte allerdings immer noch die Mdglichkeit, die Rechtswirksamkeit vor
nationalen Gerichten anzufechten, sodass es bei Abwéagung der Positionen der Beteiligten die richtige Losung sei,
die Beschwerde als unzuléssig zuriickzuweisen.

f) Im Falle einer Zuriickweisung befurchte die Patentinhaberin, dass die Sachfragen vor der Einspruchsabteilung
neu aufgerollt wirden. Eine Zuruickverweisung sollte deshalb nur zur Uberprifung der Entscheidung tiber die
Ubertragung der Einsprechendenstellung erfolgen.

g) Bei einer Zuruickverweisung der Sache sollten die Kosten des zurlickverwiesenen Verfahrens aus
Billigkeitsgriinden DSM auferlegt werden.

XVIII. Die Antrage der Beteiligten lauteten wie folgt:

a) BASF beantragte, dass

i) die Beschwerde fiir zulassig erklart wird;

i) implizit das Beschwerdeverfahren mit BASF als Beschwerdefuhrerin/Einsprechender fortgesetzt wird;

iii) im Falle einer Zuriickverweisung an die Einspruchsabteilung die Beschwerdegebihr zurtickgezahlt wird.

b) Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin beantragte, dass

i) die Ubertragung der Einsprechendenstellung von DSM an BASF fiir nicht rechtswirksam befunden wird;

i) die Beschwerde fir unzulassig erklart wird;

iii) das Verfahren nicht an die Einspruchsabteilung zurtickverwiesen wird;

iv) im Falle einer Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung:

- angeordnet wird, dass die Zuriickverweisung nur zur Uberpriifung der Schlussfolgerung iiber die Ubertragung der
Einsprechendenstellung und ansonsten zum erneuten Erlass der erstinstanzlichen Entscheidung erfolgt;
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- eine Kostenfestsetzung beziglich der durch die Zuriickverweisung entstehenden Kosten zugunsten der
Patentinhaberin und zulasten der urspriinglichen Einsprechenden DSM erfolgt.

Entscheidungsgrinde

Zulassigkeit der Beschwerde

1. Als Erstes befasst sich die Kammer mit der Frage, ob die Beschwerde auch im Falle einer nicht rechtswirksamen
Ubertragung der Einsprechendenstellung zuléssig wére. Diese Frage ist so formuliert, weil BASF vorgebracht hat,
dass die Rechtswirksamkeit der Ubertragung im Rahmen der vorliegenden Beschwerde {iberhaupt nicht behandelt
werden kdnne.

2. In Artikel 107 EPU heiRt es wie folgt: "Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren,
das zu der Entscheidung geflihrt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind." Beziiglich dieses Aspekts
stellt sich lediglich die Frage, ob BASF auch im Falle einer nicht rechtswirksamen Ubertragung der
Einsprechendenstellung an BASF zum fraglichen Zeitpunkt im Sinne des Artikels 107 EPU "an dem Verfahren
beteiligt" war. Die Kammer ist der Ansicht, dass BASF eindeutig in diesem Sinne am Verfahren beteiligt war und ist.

3. Nach Auffassung der Kammer ist unter einem "Verfahrensbeteiligten" in diesem Zusammenhang einfach jemand
zu verstehen, der am Verfahren vor dem Européischen Patentamt teilnimmt. Dabei ist eine Person auch dann
Verfahrensbeteiligte, wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme am Verfahren in Frage gestellt wird und Gegenstand
einer anhé@ngigen Entscheidung ist. Selbst wenn sie mdglicherweise aufhort, Verfahrensbeteiligte zu sein, wenn
entschieden wird, dass sie zur Teilnahme am Verfahren nicht berechtigt ist, bedeutet dies nicht, dass sie nie eine
Verfahrensbeteiligte war, sondern nur, dass sie nicht mehr zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist. Vor diesem
Zeitpunkt war ihre Verfahrensstellung darauf beschrankt, ob sie zur Teilnahme am Verfahren berechtigt war. Wird
entschieden, dass sie zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist, so bleibt sie Verfahrensbeteiligte, auch wenn
diese Entscheidung spater im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird; eine solche Entscheidung hat zur Folge,
dass die Person nicht mehr zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist, nicht aber, dass sie niemals eine
Verfahrensbeteiligte war. Ihre Stellung kann sich nicht je nach Ausgang der Entscheidung riickwirkend von der einer
Verfahrensbeteiligten zu der einer Person &ndern, die niemals Verfahrensbeteiligte war, oder umgekehrt. Die
Stellung dieser Person ist bis zur endgultigen Klarung dieser Frage nicht in der Schwebe.

4. Damit war und ist BASF eine Verfahrensbeteiligte. Dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung tuber die
Einsprechendenstellung nach der vorliegenden Hypothese falsch war, kann nicht zur Folge haben, dass BASF bei
Einlegung ihrer Beschwerde nicht Verfahrensbeteiligte war.

5. Da unbestritten ist, dass die tibrigen Erfordernisse der Artikel 107 und 108 EPU in diesem Fall erfiillt waren, ist
die Beschwerde von BASF folglich zuléssig.

Die Rechtswirksamkeit der Ubertragung der Einsprechendenstellung als Gegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens

6. Das zentrale Vorbringen von BASF in dieser Beschwerdesache war, dass die Ubertragung der
Einsprechendenstellung nicht im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens gepruft werden kdnne, weil die
Patentinhaberin keine Beschwerde eingelegt habe.

7. Aus den nachstehend unter den Nummern 18 bis 36 genannten Griinden ist es fiir den Ausgang dieser
Beschwerde nach Auffassung der Kammer véllig unerheblich, dass die Patentinhaberin nicht Beschwerde eingelegt
hat oder ob sie Giberhaupt hatte Beschwerde einlegen kénnen. Die Kammer wird dennoch auf die einschlagigen
Argumente der Beteiligten eingehen.
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8. Die Patentinhaberin argumentiert, dass die Feststellung, die Einsprechendenstellung sei rechtswirksam
Ubertragen worden, keine "Entscheidung" der Einspruchsabteilung im Sinne des Artikels 106 (1) EPU sei, sondern
nur Teil der Begriindung ihrer eigentlichen Entscheidung tber die Aufrechterhaltung des Patents in geanderter
Form. Da nur eine "Entscheidung" der Einspruchsabteilung mit der Beschwerde anfechtbar sei (Art. 106 (1) EPU),
nicht aber ein Entscheidungsgrund, habe die Patentinhaberin dagegen nicht Beschwerde einlegen kénnen.

9. Wie die Patentinhaberin richtig anmerkt, erging am Ende der miindlichen Verhandlung als einzige Entscheidung,
dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, in gednderter Form den Erfordernissen des EPU
genugen. Aus der Niederschrift geht dies zwar nicht ausdriicklich hervor, es hat sich aber eindeutig so zugetragen.
In jedem Falle wurde diese Entscheidung den Beteiligten anschlieRend gemaR Regel 68 (1) EPU schriftlich
Ubermittelt (s. Form 2327 vom 28. Juni 2004). In der Entscheidungsbegriindung wird dies bestatigt

(s. abschliel3ende Stellungnahme "Entscheidung”).

10. Die Kammer ist indes der Auffassung, dass die Feststellung liber die Ubertragung eine Entscheidung im Sinne
des Artikels 106 (1) EPU darstellt. Im Kontext dieses Artikels ist eine "Entscheidung " eine administrative oder
richterliche Handlung des Européaischen Patentamts, durch die die Rechte eines oder mehrerer
Verfahrensbeteiligten rechtsverbindlich festgelegt werden. Die Entscheidung T 263/00 (nicht im ABI. EPA
verdffentlicht) geht in eine ahnliche Richtung.

11. Zur Klarung der Frage der Ubertragung bedurfte es eindeutig einer administrativen oder richterlichen Handlung.
Die Klarung erfolgte denn auch durch eine solche Handlung, ndmlich durch die Bekanntgabe der
Einspruchsabteilung am Ende des ersten Teils der mindlichen Verhandlung, dass die Ubertragung des Einspruchs
auf BASF zulassig war und eingetragen werden musste (s. Niederschrift, Absatz 2). Dass diese Entscheidung
miindlich erging, ist furr die Zwecke des Artikels 106 EPU unerheblich, da aus Regel 68 (1) EPU klar hervorgeht,
dass eine Entscheidung auch verkiindet werden kann (s. diesbeziglich auch die Entscheidung T 389/86, nicht im
ABI. EPA verdffentlicht). Hatte zum Beispiel ein gesondertes Zwischenverfahren nur zu dieser Frage stattgefunden,
so ware eine Feststellung zur Ubertragung der Einsprechendenstellung eindeutig als Entscheidung im Sinne des
Artikels 106 (1) EPU einzustufen gewesen (siehe z. B. die verbundenen Entscheidungen T 799/97 und T 1229/97,
nicht im ABI. EPA verdffentlicht), gegen die eine gesonderte Beschwerde in der Regel zuldssig gewesen wére (wie
in der Entscheidung T 10/82, ABI. EPA 1983, 407).

12. Im vorliegenden Fall war die Entscheidung (ber die Ubertragung der Einsprechendenstellung jedoch nur eine
Zwischenentscheidung, die - zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem sie erging - nicht mittels einer gesonderten
Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPU angefochten werden konnte. Eine gesonderte Beschwerde war ausdriicklich
nur gegen die Entscheidung zulassig, wonach das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hatte, in
geanderter Form den Erfordernissen des EPU entsprachen (s. Form 2327 vom 28. Juni 2004). Diese Entscheidung
konnte nur als Ganzes mit der Beschwerde angefochten werden, und die Patentinhaberin hatte keine Moglichkeit,
Beschwerde gegen die Entscheidung iiber die Ubertragung der Einsprechendenstellung, nicht aber gegen die
Entscheidung Uber die Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Form einzulegen. Hatte sie dies versucht, so
ware die Beschwerde unzulassig gewesen. Gegen einen Teil einer erstinstanzlichen Entscheidung kann kein
Rechtsmittel eingelegt werden, wenn selbst eine Entscheidung der betreffenden Frage zugunsten des
Beschwerdeflihrers zum gleichen Ergebnis gefiihrt hatte (s. Entscheidung T 846/01, nicht im ABI. EPA
veroffentlicht). Im vorliegenden Fall ware unabhangig von der Entscheidung iiber die Ubertragung der
Einsprechendenstellung eindeutig das gleiche Ergebnis erhalten worden (Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Form gemaf dem zweiten Hilfsantrag der Patentinhaberin).

13. Bringt BASF unter diesen Umstanden zu Recht vor, dass die Patentinhaberin Beschwerde gegen die inhaltliche
Giiltigkeit der Entscheidung héatte einlegen sollen, um sich das Recht auf eine Klarung der Frage der Ubertragung
der Einsprechendenstellung im Falle einer mdglichen Beschwerde durch BASF offenzuhalten? Hatte die
Patentinhaberin eine solche Beschwerde einlegen kdnnen?

14. Zumindest theoretisch hétte die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung tber die Zuriickweisung
ihres Hauptantrags bzw. ihres ersten Hilfsantrags einlegen kénnen. Die Schlussfolgerung, dass die Patentinhaberin
trotz Zufriedenheit mit dem Endergebnis (Aufrechterhaltung des Patents in geénderter Fassung gemaf ihrem
zweiten Hilfsantrag) Beschwerde gegen die Zurlickweisung ihres Haupt- bzw. ersten Hilfsantrags hatte einlegen
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mussen, nur um sich die Mdglichkeit offenzuhalten, im Falle einer Beschwerde durch BASF die Frage der
Ubertragung aufwerfen zu kénnen, wére aber grundsétzlich sehr unbefriedigend. (Wahrscheinlich hatte die
Patentinhaberin ihre Beschwerde zuriickgenommen, wenn BASF keine Beschwerde eingelegt hatte). Diese
Schlussfolgerung erweist sich aber zudem als falsch, denn wéare dem Hauptantrag der Patentinhaberin
stattgegeben worden, hétte die Patentinhaberin keine Beschwerde einlegen kénnen. Hétte die Patentinhaberin
daran gehindert werden kénnen, die Frage der Ubertragung im Falle einer Beschwerde durch BASF aufzuwerfen?
Zwischen diesen beiden Féllen darf eindeutig keine Unterscheidung gemacht werden. Hier weist die Kammer
jedoch darauf hin, dass in der Entscheidung T 239/96 (nicht im ABI. EPA ver6ffentlicht) Folgendes tber ein
ahnliches Argument gesagt wurde:

"5. Im vorliegenden Fall geht es ferner um das Argument der Beschwerdegegnerin, sie hatte keine zulassige
Beschwerde einlegen kénnen, weil die Einspruchsabteilung ihrem Hauptantrag stattgegeben habe, sodass sie nicht
beschwert gewesen sei. Dazu verweist die Kammer einerseits auf den vom EPA anerkannten Verfugungsgrundsatz
(vgl. G 8/91, ABI. EPA 1993, 346, Nr. 5 der Entscheidungsgriinde), wonach die Beteiligten selbst entscheiden
mussen, welche Antrage sie vorbringen mdchten, und die Beschwerdekammern in der Regel einen Fall nicht von
Amts wegen priifen. Kurz kann fiir den vorliegenden Fall gefolgert werden, dass sich die Beschwerdegegnerin
selbst in diese unvorteilhafte Lage gebracht hat, indem sie die erteilten Anspriiche nicht als Hauptantrag vor der
Einspruchsabteilung aufrechterhalten hat.”

Diese Antwort erscheint aber kaum befriedigend. Und wie wéare die Lage gewesen, wenn der Einspruch nach
Artikel 102 (2) EPU zuriickgewiesen und das Patent somit in der erteilten Fassung aufrechterhalten worden wére?
Die Patentinhaberin hatte nichts tun kénnen, um sich die Méglichkeit offenzuhalten, die Ubertragung der
Einsprechendenstellung anzufechten, wie es in der oben genannten Entscheidung vorgeschlagen wird. Die
Kammer muss dies jedoch nicht weiter vertiefen, weil die wichtige Frage in dieser Sache - wie spater noch zu sehen
sein wird - der in der obigen Passage angefiihrte Aspekt ist, ndmlich ob der Grundsatz, dass die
Beschwerdekammern einen Fall in der Regel nicht von Amts wegen priifen, im vorliegenden Fall Anwendung findet.

15. Zur Frage, ob die Patentinhaberin hatte Beschwerde einlegen kénnen, ist zu sagen, dass ein
Verfahrensbeteiligter eine Entscheidung nur anfechten kann, wenn er durch sie beschwert ist (Art. 107 EPU). Im
vorliegenden Fall war die Patentinhaberin nach eigener Aussage mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung
zufrieden, das Patent in gednderter Form aufrechtzuerhalten, und wollte dagegen keine Beschwerde einlegen. Die
Kammer hat keinen Anlass, an dieser Aussage zu zweifeln, die auch durch die Fakten gestitzt wird. In der
Entscheidung T 244/85 (ABI. EPA 1988, 216) heil3t es wie folgt:

"4. Fur die Feststellung einer Beschwer reicht es aber nicht aus, das urspriinglich formulierte Begehren des
Verfahrensbeteiligten mit dem Inhalt der Entscheidung zu vergleichen, sie muss vielmehr auch im Zeitpunkt des
Erlasses der angegriffenen Entscheidung und der Einlegung der Beschwerde noch bestanden haben. Ein
Verfahrensbeteiligter, der sich im Verlauf des Verfahrens mit einer vorgeschlagenen Entscheidung einverstanden
erklart, kann diese Entscheidung mangels Beschwer nicht mehr anfechten, obwohl er urspriinglich Antrage gestellt
hatte, die mit dem Inhalt der erlassenen Entscheidung nicht Ubereinstimmen" (Hervorhebung durch die Kammer).

Auf dieser Grundlage war die Patentinhaberin durch die Entscheidung nicht beschwert, als die Frist fur die
Einlegung einer Beschwerde nach Artikel 108 EPU endete.

16. Des Weiteren hatte nach Ansicht der Kammer ein Verfahrensmissbrauch vorgelegen, wenn die Patentinhaberin
Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt und vorgegeben héatte, mit der Sachentscheidung unzufrieden zu
sein, nur um Zugang zu den Beschwerdekammern zu erlangen und in der Frage der Ubertragung der
Einsprechendenstellung Gehdr zu erhalten. Hatte dafiir ein Nachweis vorgelegen, so hatte die Beschwerde nach
der vorlaufigen Auffassung der Kammer als unzuléssig zuriickgewiesen werden kénnen.

17. Daher gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass die Patentinhaberin im vorliegenden Fall keine zulassige
Beschwerde gegen die Entscheidung tber die Ubertragung der Einsprechendenstellung einlegen konnte.

Reformatio in peius
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18. Nach der Klarung dieser Punkte kann die Frage behandelt werden, was die Kammer daran hindern sollte, sich
mit der Ubertragung der Einsprechendenstellung zu befassen. Die Antwort von BASF lautet, dass eine solche
Befassung dem Verbot der "reformatio in peius" widersprache, wie dies in den Entscheidungen der Grof3en
Beschwerdekammer G 9/92, G 4/93 (ABI. EPA 1994, 875) und G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) ausgefuhrt wird.

19. Hierzu raumt die Kammer ein, dass fir BASF das Risiko besteht, schlechter gestellt zu sein als ohne
Beschwerde. Dieser Fall kdnnte eintreten, wenn die angefochtene Entscheidung aufgehoben wiirde und das Patent
nach einer anschlieRenden erneuten Verhandlung zu den Sachfragen in einer breiteren Form als derzeit
aufrechterhalten wirde, z. B. auf der Grundlage des Haupt- oder des ersten Hilfsantrags der Patentinhaberin vor
der Einspruchsabteilung.

20. Zuné&chst halt die Kammer Folgendes fest: Wenn BASF mit ihrer Behauptung Recht hatte, kénnte ein
Patentinhaber, dessen Hauptantrag stattgegeben wurde, eine solche Frage niemals im Beschwerdeverfahren
aufwerfen.

21. Was die oben genannten Entscheidungen der Grol3en Beschwerdekammer anbelangt, so priifte die GroR3e
Beschwerdekammer in der Entscheidung G 4/93 (deren amtlicher Text die englische Fassung ist und die mit G 9/92
identisch ist, deren amtlicher Text die deutsche Fassung ist), ob Antrage eines Beschwerdegegners/Patentinhabers
auf Aufrechterhaltung des Patents in einer breiteren Fassung bzw. Antrége eines
Beschwerdegegners/Einsprechenden auf Widerruf des Patents zuldssig sind, und damit ob und inwieweit die
Beschwerdekammer zulasten des Beschwerdefuhrers im Einspruchsbeschwerdeverfahren von dem
Beschwerdeantrag abweichen kann (Nr. 7 der Entscheidungsgriinde). Wer sich, so die Kammer, gegen eine
Entscheidung nicht innerhalb der Beschwerdefrist beschwere, kdnne nicht das - unbefristete - Recht auf Antrage
beanspruchen, die in ihrer Tragweite denen eines Beschwerdefiihrers entsprachen, und damit - als Reaktion auf
eine Beschwerde des Verfahrensgegners - die Stellung eines Beschwerdefiihrers einnehmen (Nr. 10 der
Entscheidungsgriinde). Die logische Schlussfolgerung fir einen Fall, in dem ein Einsprechender der alleinige
Beschwerdeflihrer sei, laute wie folgt:

"Dem Patentinhaber, der keine Beschwerde erhoben hat und der daher nur Verfahrensbeteiligter nach Artikel 107,
Satz 2 EPU ist, steht das Recht einer - unbefristeten - 'Anschlussbeschwerde' nicht zu. Seine Antrage unterliegen
daher im Vergleich zu den Rechten, die er als Beschwerdefiihrer hatte, Beschrankungen. Durch die Nichteinlegung
der Beschwerde hat er zu erkennen gegeben, dass er die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht anfechten will. Er ist damit priméar auf die Verteidigung dieser Fassung
beschrénkt. Anderungen, die er im Beschwerdeverfahren vorschlagt, kénnen von der Beschwerdekammer
abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind. Dies trifft dann zu, wenn die Anderungen
nicht durch die Beschwerde veranlasst sind ..." (Nr. 16 der Entscheidungsgriinde).

22. In der Entscheidung G 1/99 prufte die Groflie Beschwerdekammer, was "sachdienliche" und "notwendige"
Anderungen in diesem Sinne sein kénnten. In der Entscheidung G 4/93 sei festgestellt worden, dass eine "nicht
beschwerdefuhrende Partei grundséatzlich keinen Antrag stellen kann, der Uber den im Antrag des
Beschwerdeflhrers festgelegten Umfang der Beschwerde hinausgeht" (Nr. 7 der Entscheidungsgriinde,
Hervorhebung durch die Kammer). Die GrolRe Beschwerdekammer war der Ansicht, dass die Entscheidung G 4/93
darauf hindeute, dass Antrage eines nicht beschwerdefiihrenden Beteiligten dem Verfahren unter ganz bestimmten
Umsténden und innerhalb enger Grenzen doch eine andere Richtung geben kénnten (s. Nr. 10.3 der
Entscheidungsgriinde). Ferner befand die Gro3e Beschwerdekammer, die undifferenzierte Anwendung des
Verbots der "reformatio in peius" auf den Patentinhaber/Beschwerdegegner und den
Einsprechenden/Beschwerdegegner ware:

"... in Féllen, in denen der Patentinhaber nur sonstiger Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist, nicht zweckmaRig,
weil sie unter bestimmten Umsténden unbillige Folgen haben kénnte. Eingedenk der Tatsache, dass die
Anwendung des Verschlechterungsverbots in den Beschwerdeverfahren vor dem EPA auf die eigene
Rechtsprechung zuruickgeht, hat die Grof3e Beschwerdekammer auch die Folgen dieser Anwendung abzuwéagen,
wenn sich diese als moglicherweise unbefriedigend erweisen” (Nr. 11 der Entscheidungsgrinde).
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23. In diesen Entscheidungen geht es also um Falle, bei denen ein Patentinhaber/Beschwerdegegner Anderungen
des Patents vorschlagt, und es werden die genau abgegrenzten Umsténde erdrtert, unter denen solche
Anderungen von einem Patentinhaber vorgenommen werden konnen, obwohl dabei prima facie gegen das Verbot
der "reformatio in peius" versto3en wird. Im vorliegenden Fall ist die Kammer nicht mit einer solchen Situation
befasst, sondern mit der ganz anderen Frage nach der Berechtigung einer Person, Gberhaupt am Verfahren
teilzunehmen. In diesem Zusammenhang ist unter Verweis auf die oben unter der Nummer 21 zitierte Passage aus
G 4/93 festzustellen, dass im vorliegenden Fall, soweit die Sachfrage der Patentierbarkeit betroffen ist, a) die
Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung, die von der Einspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung fir zuldssig befunden wurde, nicht anficht, und b) es der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren in
erster Linie darum geht, diese Fassung zu verteidigen (zur Aufrechterhaltung des Patents in eingeschrankter
Fassung wurden Hilfsantrage eingereicht).

24. Aus den nachstehenden Griinden ist die Kammer der Ansicht, dass das Verbot der "reformatio in peius” keine
Anwendung findet, wenn es wie im vorliegenden Fall um die Berechtigung einer Person zur Teilnahme am
Verfahren geht. Dabei berlicksichtigt die Kammer, dass das Verbot der "reformatio in peius", das - wie von der
Grof3en Beschwerdekammer bestétigt - fiir Beschwerden vor den Beschwerdekammern gilt, hauptsachlich von dem
im deutschen Recht fest verankerten Grundsatz des Verschlechterungsverbots tibernommen wurde, das wiederum
aus dem romischen Recht stammt. Bei der vorliegenden Beschwerde ist zu beachten, dass dieses Prinzip aus dem
deutschen Recht keine Anwendung findet in Fallen, in denen a) Verfahrensvoraussetzungen fur die Stellung von
Antragen vor Gericht bestehen und b) diese Voraussetzungen unverzichtbarer Art sind, sodass sich das Gericht
selbst vergewissern muss, dass sie erfillt sind. Bei Patentverfahren wie dem vorliegenden umfassen derartige
Voraussetzungen die Zulassigkeit des Einspruchs selbst sowie die Parteifahigkeit der betreffenden Person, die von
deren Fahigkeit abhangt, im eigenen Namen zu klagen oder verklagt zu werden (diese Frage wurde von der Grof3en
Beschwerdekammer in der Entscheidung G 3/99, Nr. 9 der Entscheidungsgriinde, behandelt).

25. Die Kammer tbernimmt diese grundsatzliche Feststellung aus dem Kommentar "Patentgesetz mit
Europaischem Patentiibereinkommen", 7. Auflage (2005), von Dr. Rainer Schulte und anderen, wo es auf
Seite 986, Punkt 7.6.1, Nummer 72 wie folgt heil3t:

"Das Verbot der Schlechterstellung gilt nicht a) grundsétzlich fur Verfahrensfragen, tiber die von Amts wegen zu
befinden ist. Die unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen hat daher BPatG [das Bundespatentgericht] ohne
Bindung an den Antrag zu prifen ..., wie z. B. die Zulassigkeit des Einspruchs ..., die Anhéangigkeit der Anmeldung,
das Vorliegen eines wirksamen Priifungsantrags oder allgemeiner Verfahrensvoraussetzungen ..."

Der Kommentar "Patentgesetz” von Dr. Georg Benkard und anderen, Miinchen 2006, besagt im Absatz auf den
Seiten 1135 und 1136 (Verf.: Alfons Schéfers) dasselbe. Unter der Uberschrift "Absolute
Verfahrensvoraussetzungen" heil3t es bei Schulte auf Seite 987, Punkt 8.2 weiter:

"Verfahrensvoraussetzungen, die fir das Verfahren in 1. Instanz (Prifungs-, Einspruchs-,
Kostenfestsetzungsverfahren) unverzichtbar sind, sind auch im Beschwerdeverfahren jederzeit von Amts wegen zu
prifen. Da sie von Amts wegen zu priifen sind, kénnen sie auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist geltend
gemacht werden. Liegen sie im Zeitpunkt der Entscheidung nicht vor, ist die Beschwerde zuriickzuweisen.
Folgende Voraussetzungen sind in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu priifen: ... b) Zuléssigkeit des
Einspruchs ... d) Partei- und Prozessfahigkeit ..."

26. Warum nach deutschem Recht die Pflicht zur Prifung von Amts wegen besteht, dass
Verfahrensvoraussetzungen der oben genannten Art erflllt sind, und warum auch das Verbot der "reformatio in
peius" in diesen Fallen nicht gilt, liegt nach Ansicht der Kammer daran, dass dort, wo es unverzichtbare
Voraussetzungen fur das Auftreten von Verfahrensbeteiligten vor Gericht und das Stellen von Antrdgen zu
Sachfragen gibt, ein Gericht nur dann zur Entscheidung Uber die Sachfragen befugt ist, wenn diese
Voraussetzungen erfillt sind. Anderenfalls sind solche Antrage unzuléssig, und das Gericht ist nicht befugt, tber die
Sachfragen zu entscheiden.

27. Was nun die Frage betrifft, ob im Rahmen des EPU dhnliche Grundsétze gelten, so ergibt sich aus
Entscheidungen der Beschwerdekammern, dass die Zuléssigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale
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Voraussetzung der sachlichen Priifung des Einspruchsvorbringens in jedem Verfahrensstadium ist. Die Zul&ssigkeit
muss deshalb vom EPA von Amts wegen gepruft werden, und zwar auch im Beschwerdeverfahren und selbst dann,
wenn diese Frage von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfen wurde (siehe z. B. die Entscheidungen

T 289/91, ABI. EPA 1994, 649, T 28/93, nicht im ABI. EPA verdffentlicht, und T 522/94, nicht im ABI. EPA
verdffentlicht). In den Entscheidungen G 3/97 und G 4/97 (ABI. EPA 1999, 245, 270) beschéftigte sich die GroRRe
Beschwerdekammer mit der Einlegung eines Einspruchs durch einen "Strohmann" und befand Folgendes:

"6. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob ein ... relevanter Einwand gegen die Zulassigkeit des Einspruchs auch
noch erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann. Diese Frage stellt sich nicht nur ... fir den
Fall, dass der Einwand vom Patentinhaber erhoben wird, sie ist in gleicher Weise erheblich, wenn die Zulassigkeit
des Einspruchs von Amts wegen in Frage gestellt wird.

Die Frage ist fur beide Fallgestaltungen gleich zu beantworten. Eine missbrauchliche Gesetzesumgehung durch
das Vorschieben eines Stronmanns ... ist im Beschwerdeverfahren auch dann nicht hinzunehmen, wenn sie in der
ersten Instanz noch nicht gertigt worden ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass eine Entscheidung des EPA Uber
die Rechtshestandigkeit des Patents einen zulassigen Einspruch voraussetzt. Dies gilt fiir das Einspruchsverfahren
vor der Beschwerdekammer ebenso wie fiir das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. Zudem genief3t das
offentliche Interesse an der Unterbindung der genannten unzulassigen Praktiken hier Vorrang gegenuber einer
Entlastung des Beschwerdeverfahrens."

28. In den genannten Fallen (G 3/97 und G 4/97) ging es um einen "Strohmann" als Einsprechenden; wie die
anderen unter der Nummer 27 angefiihrten Félle aber zeigen, gelten die gleichen Grundsatze auch bei der Frage,
ob der Einspruch innerhalb der in Artikel 99 (1) EPU vorgeschriebenen Neunmonatsfrist eingereicht wurde, oder bei
der Frage, ob der Einspruch den Bestimmungen des Artikels 99 (1) EPU in Verbindung mit den Regeln 56 (1) und
55 ¢) EPU geniigt (s. Entscheidung T 522/94, ABI. EPA 1998, 421).

29. Wie aus der unter der Nummer 27 zitierten Passage aus G 3/97 hervorgeht, kann das EPA nur Uber die
Rechtsgliltigkeit eines Patents entscheiden, wenn ein zuléssiger Einspruch vorliegt. Genauer gesagt: Die
Zuléssigkeit des Einspruchs ist eine unverzichtbare Voraussetzung fur die Berechtigung einer Person, Antrage
beziiglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zu stellen. Insofern gelten im Rahmen des EPU somit
ahnliche Grundséatze, wie sie oben unter den Nummern 24 bis 26 genannt sind.

30. Zweifellos haben sich die Beschwerdekammern aus diesen Griinden mit der Frage der Zulassigkeit des
Einspruchs auch in Féllen befasst, in denen (bei Prifung des Sachverhalts) der Einsprechende/alleinige
Beschwerdefihrer letztlich schlechter gestellt sein kdnnte als ohne Beschwerde (siehe z. B. die Entscheidungen

T 199/92, T 960/95 und T 1180/97, alle nicht im ABI. EPA verdffentlicht). In diesen Fallen kam es den Beteiligten
oder den jeweiligen Kammern eindeutig nicht in den Sinn, die Frage des Verbots der "reformatio in peius" tiberhaupt
zu stellen.

31. In den oben genannten Fallen ging es stets um die Zulassigkeit des urspriinglichen Einspruchs und nicht um die
Giiltigkeit einer Ubertragung der Einsprechendenstellung. Nach Auffassung der Kammer gelten fiir diesen letzteren
Fall aber &hnliche Grundsétze. In den Entscheidungen der Gro3en Beschwerdekammer G 4/88 (ABI. EPA 1989,
480), G 3/97 (ABI. EPA 1999, 245) und G 2/04 (ABI. EPA 2005, 549) wurde festgestellt, dass die
Einsprechendenstellung nicht frei tibertragbar ist. In der Sache G 3/97 (dem "Strohmann"-Fall) befand die GroRRe
Kammer Folgendes (Nr. 2.2 der Entscheidungsgrinde):

"Seine Verfahrensbeteiligung steht nicht zur freien Disposition des Einsprechenden. Hat er die Voraussetzungen fiir
einen zulassigen Einspruch erfllt, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung
beendet ist. Er kann seine Stellung nicht auf den Dritten abwélzen ... Daher kann es neben dem formell legitimierten
Einsprechenden keinen anderen 'wahren' Einsprechenden geben."

Die Griinde, warum eine freie Ubertragung der Einsprechendenstellung nicht gestattet ist, wurden in der
Entscheidung G 2/04 wie folgt nédher ausgefiihrt (Nr. 2.1.4):
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"Das Einspruchsverfahren soll ein einfaches, zlgig durchgefuhrtes Verfahren sein. In ihm sollen einerseits
relevante Einwande angemessen berlcksichtigt werden, andererseits soll alsbald eine Entscheidung getroffen
werden. Dies liegt nicht nur im Interesse beider Seiten (G 3/97, a. a. O., Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgriinde),
sondern auch im Interesse der Offentlichkeit, baldméglichst geklart zu wissen, ob es ein Ausschlussrecht zu
beachten gilt. Aus diesem Grund ist der Einspruch fristgebunden und der Beitritt Dritter durch Artikel 105 EPU
eingeschrénkt. Es wirde diesem Konzept zuwiderlaufen, wenn ein Dritter, der nicht fristgerecht Einspruch eingelegt
hat, die verfahrensrechtliche Stellung eines Einsprechenden, der das Interesse am Einspruch verloren hat,
Ubernehmen kdénnte und ein ansonsten abgeschlossenes Verfahren dadurch verlangert wirde."

32. Zudem stellte die Kammer in der Entscheidung T 298/97 (ABI. EPA 2002, 83) Folgendes fest (Nr. 7.1 der
Entscheidungsgriinde):

"Konnte ein Einspruch nach seiner Einlegung ohne Bedingung an einen Dritten Ubertragen werden, so kdnnte ein
Patent de facto verspatet von jemandem angefochten werden, der sein Einspruchsrecht nicht innerhalb der
neunmonatigen Einspruchsfrist ausgeubt hat. Ein solcher "Handel" mit Einspriichen wirde der mit Artikel 99 (1)
EPU verfolgten Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufen und die Ubernahme der ausschlieRlichen, nationalen
Gerichtsbarkeit Giber europdaische Patente durch die Vertragsstaaten nach Ablauf der neunmonatigen
Einspruchsfrist in Gefahr bringen."

33. Zwar entspricht die Sachlage im vorliegenden Fall nicht ganz den oben unter der Nummer 25 beschriebenen
Fallen, in denen es um die Zuléssigkeit des Einspruchs selbst oder um die Parteifédhigkeit einer Person ging; die
Kammer sieht sich aber mit einem sehr &hnlichen Thema befasst, ndmlich mit der Frage, ob BASF die rechtlich
korrekte Einsprechende ist. Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass die vorliegende Situation grof3e
Ahnlichkeit mit der Sachlage bei der Zulassigkeit eines Einspruchs hat. Dies liegt daran, dass in Verfahren vor dem
Europdaischen Patentamt der Kreis der Beteiligten, die Antrage bezuglich der Patentierbarkeit der beanspruchten
Erfindung einreichen kénnen, durch die Bestimmungen des EPU begrenzt ist. Im Einspruchsverfahren sind dies
a) der Patentinhaber, b) Einsprechende, deren Einspruch den Erfordernissen der Artikel 99 und 100 EPU geniigt,
und c) Beitretende, die die Voraussetzungen des Artikels 105 EPU erfiillen. Im Falle zulassiger Beschwerden vor
den Beschwerdekammern ist der Personenkreis, der Antrage beziiglich der Patentierbarkeit der beanspruchten
Erfindung einreichen kann, nach MaRgabe des Artikels 107 EPU derselbe. Andere Personen, die beispielsweise
behaupten, unter eine dieser Kategorien zu fallen, kénnen Verfahrensbeteiligte sein; ihre Verfahrensstellung ist
aber, wie oben unter der Nummer 3 erlautert, beschrankt. Sie sind nicht berechtigt, Antrage zur Patentierbarkeit der
beanspruchten Erfindung zu stellen. GemaR den oben genannten Entscheidungen der GroRen
Beschwerdekammer kann ein Einsprechender die Einsprechendenstellung nur unter genau abgegrenzten
Umsténden Ubertragen. Wie die unter den Nummern 27 und 31 angefuhrten Auszuge aus Entscheidungen der
GroRen Beschwerdekammer zeigen, ist dieses Verfahrenserfordernis, wonach eine Ubertragung eines Einspruchs
die Bedingungen fiir eine rechtswirksame Ubertragung der Einsprechendenstellung erfiillen muss, unabdingbar.
Eine Person, an die der Einspruch angeblich, aber nicht rechtswirksam tibertragen wurde, ist daher - ebenso wie
eine Person, die nicht der wahre Einsprechende ist oder die einen Einspruch nach Ablauf der in Artikel 99 EPU
vorgeschriebenen Neunmonatsfrist eingereicht hat - nicht berechtigt, Antrage zur Patentierbarkeit der
beanspruchten Erfindung zu stellen. Solche Antrage sind nicht zulassig. Zweifellos hat die GroRRe
Beschwerdekammer aus diesem Grund in G 2/04 befunden, dass "... die Beschwerdekammer die Frage der
Beteiligtenstellung von Amts wegen zu prufen [hat], bevor sie in der Sache entscheidet” (s. Nr. 3.2.5 der
Entscheidungsgriinde).

34. Nach Auffassung der Kammer folgt daraus, dass das Amt nicht nur verpflichtet ist, von Amts wegen die
Zulassigkeit des urspringlichen Einspruchs zu priifen, sondern auch in allen Verfahrensstadien die Stellung eines
Beteiligten priifen muss, der behauptet, dass ihm die Einsprechendenstellung vom urspriinglichen Einsprechenden
ibertragen wurde. Daher muss die Kammer von Amts wegen die Rechtswirksamkeit der Ubertragung des
Einspruchs an BASF priifen, um zu ermitteln, ob von BASF an die Beschwerdekammer und an die
Einspruchsabteilung gerichtete Antrage zur Giiltigkeit der beanspruchten Erfindungen zuléssig sind bzw. waren.

35. Daraus folgt auRerdem, dass das Verbot der "reformatio in peius” im vorliegenden Fall keine Anwendung findet.
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36. Da diese Verpflichtung unabhéngig davon besteht, ob die Frage von der Patentinhaberin aufgeworfen wurde
oder ob sie bereits Gegenstand einer Entscheidung der Einspruchsabteilung war, ist es zudem unwesentlich, ob die
Patentinhaberin hatte Beschwerde einlegen kdnnen oder tatséchlich Beschwerde eingelegt hat.

Die Ubertragung von DSM an BASF

37. Die Kammer beschéftigt sich nun mit der Rechtswirksamkeit der Ubertragung der Einsprechendenstellung von
DSM auf BASF.

38. Wie oben unter Ill. erlautert, wurden zunachst die Schriftstiicke D5 und D6 als Nachweis fiir die rechtswirksame
Ubertragung der Einsprechendenstellung vorgelegt. Das zeitlich frihere Schriftstiick D6 vom 29. August 2003
enthélt kurze Auszilige aus einer Vereinbarung zwischen DFS und BASF. Diese Auszuge umfassen keine
operativen Bestimmungen. Am Ende findet sich als Anhang eine Verpflichtungserklarung von DSM zugunsten von
BASF, wonach DFS, eine 100%ige indirekte Tochtergesellschaft von DSM, den Verpflichtungen aus der
Vereinbarung nachkommen wird (wobei nicht erklart wird, wie diese Verpflichtungen aussehen). D5 vom

15. Oktober 2003 enthélt ebenfalls kurze Ausziige aus einer Vereinbarung zwischen DFS und BASF und ist
eindeutig ein Zusatz zur Vereinbarung vom 29. August 2003. Darin heif3t es, dass sich die Vereinbarung unter
anderem auf die "Ubertragung der Einsprechendenstellung von DFS gegen Patente Dritter" im Bereich "Enzyme fiir
Futtermittel" bezieht. Die Anlage 4 zur Vereinbarung enthalt laut Punkt 3.1 eine Auflistung der vor dem
Europaischen Patentamt anhéngigen Einspruche von DFS gegen Patente Dritter. In dieser Liste ist auch das
vorliegende Einspruchsverfahren aufgefiihrt. Punkt 3.2 der Vereinbarung enthalt eine Erklarung von DFS, wonach
alle Akten zu diesen Einspriichen an BASF (ibertragen werden; den Ausziigen aus der Vereinbarung ist aber keine
ausdriickliche Ubertragung des Einspruchs selbst zu entnehmen. Was noch kritischer ist: Nirgendwo findet sich ein
Nachweis fiir die angebliche Ubertragung durch DSM, die eigentliche Einsprechende.

39. Als die Umschreibstelle des Amts darauf hinwies, dass diese Schriftstiicke keine rechtswirksame Ubertragung
der Einsprechendenstellung belegten, reichte BASF das Schriftstiick D7 ein. Dabei handelt es sich um eine
Erklarung vom 23. Méarz 2004, die von DSM, DFS und BASF unterzeichnet ist. Dort nehmen die Beteiligten auf D5
und D6 Bezug und erklaren unter anderem, dass "durch diese Vereinbarungen [d. h. D5 und D6] der Einspruch
gegen EP 841 859 B1 an BASF ubertragen wurde". Diese Erklarung wurde von der Einspruchsabteilung als
Nachweis dafiir akzeptiert, dass die Voraussetzungen fiir eine Ubertragung der Einsprechendenstellung erfiillt
waren (s. Nr. 2 der Entscheidungsgriinde).

40. In der Entscheidung T 261/03 (nicht im ABI. EPA verdffentlicht) untersuchte die Beschwerdekammer, welche Art
von Nachweisen fiir eine rechtswirksame Ubertragung erforderlich sind:

"3.5.5 Angesichts dieser Uberlegungen stellt sich die Frage, welches Mal? an Gewissheit schriftliche Beweismittel
aufweisen miissen, um den Erfordernissen der Regel 20 EPU zu geniigen. Der Kammer ist keine
Beschwerdeentscheidung bekannt, wonach die gemaf dieser Bestimmung vorzulegenden Urkunden den
angeblichen Rechtsiibergang "bis aufs Letzte" nachweisen missten. Ein solcher MaR3stab des vollen und absoluten
Nachweises ware wirklich Ubertrieben streng, weil dann in vielen Fallen schriftliche Beweismittel alleine kaum
ausreichen diirften. Wie der Wortlaut der Regel 20 (1) EPU nahelegt ("wenn er dem Europaischen Patentamt durch
Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird"), wird hier etwas weniger gefordert. Die Kammer ist der Auffassung,
dass den Erfordernissen der Regel 20 EPU geniigt wird, wenn ... es dem zustandigen Organ des EPA, das die
vorgelegten Unterlagen angemessen und unter Berticksichtigung aller Umsténde prift, durch diese Unterlagen
glaubhaft gemacht wird, dass die behaupteten Fakten der Wahrheit entsprechen. Die blo3e Tatsache, dass ein
anderes Dokument ein eindeutigerer Nachweis gewesen sein kénnte als der vom Beschwerdefiihrer vorgelegte,
macht diesen Nachweis nicht ungiiltig (s. T 273/02 vom 27. April 2005, Nr. 2.6 der Entscheidungsgrinde)”
(Hervorhebung durch die Kammer).

41. Dieser Test fallt im vorliegenden Fall negativ aus. In der Erklarung in D7 wird zwar behauptet, dass der
Einspruch mittels D6 und D5 "iibertragen wurde"; die bloRe Behauptung, dass eine Ubertragung stattgefunden hat,
reicht aber nicht aus (s. Entscheidung T 670/95, nicht im ABI. EPA verdéffentlicht), und in den Ausziigen aus diesen
Vereinbarungen ist von einer Abtretung oder Ubertragung durch DSM - die Einsprechende - nicht die Rede.
Bestenfalls lassen diese Ausziige auf die Absicht schlieen, die Einsprechendenstellung von DFS auf BASF zu
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Ubertragen. Da DFS natirlich nicht die Einsprechende war, beruhte die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf
einer falschen Grundlage.

42. Selbst unter der Annahme, dass diese Vereinbarungen so ausgelegt werden kénnten, dass sie die angebliche
Ubertragung der Einsprechendenstellung durch die urspriingliche Einsprechende - DSM - enthielten, liegt kein
Nachweis dafur vor, dass DSM zu diesem Zeitpunkt andere einschléagige Vermdgensbestandteile Ubertragen hat.
Der Einspruch konnte deshalb nicht "als Bereich des Geschéftsbetriebs der Einsprechenden" ibertragen werden
(s. Leitsatz der Entscheidung G 4/88). In der Entscheidung G 2/04 der Gro3en Beschwerdekammer wird ferner
klargestellt, dass die Einsprechendenstellung nicht von einer Muttergesellschaft Ubertragen werden kann, wenn
diese ihre 100%ige Tochtergesellschaft verkauft, auch wenn der Einspruch von der Muttergesellschaft im Interesse
der Tochtergesellschaft eingelegt wurde. Dies gilt erst recht im vorliegenden Fall, wo die Transaktion nicht im
Zusammenhang mit dem Verkauf von Vermégensbestandteilen durch die Muttergesellschaft/Einsprechende stand,
sondern mit dem Verkauf eines Bereichs des Geschéftsbetriebs einer indirekten Tochtergesellschaft.

43. Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass die Einsprechendenstellung nicht rechtswirksam tibertragen
wurde und die entsprechende Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch war. AuRerdem waren somit die
Antrage, die BASF in der miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bezuglich der Patentierbarkeit der
beanspruchten Erfindung gestellt hat, unzulassig (s. Nr. 33).

Verfahrensrechtliche Folgen

44. Die einzige Mdglichkeit zur Berichtigung dieses Fehlers besteht darin, die Entscheidung als Ganzes
aufzuheben. Die Kammer kann nicht den Teil der Entscheidung aufheben, der die Ubertragung der
Einsprechendenstellung betrifft, und den Rest bestehen lassen. Ebenso wenig hélt die Kammer es fir richtig, wie
es die Patentinhaberin anzuregen scheint, nichts zu tun und abzuwarten, bis BASF die Rechtswirksamkeit des
Patents vor nationalen Gerichten anficht. Die Einsprechende (DSM) bleibt Einsprechende und war und ist
berechtigt, entsprechend den Bestimmungen des EPU Einspruch gegen das Patent einzulegen, worunter auch eine
Beschwerde gegen die Einspruchsabteilung fallt; dieses Recht kann nicht einfach Gibergangen werden.

45. Die Kammer hat Verstandnis fiir die Besorgnis der Patentinhaberin iber die weitere Verzégerung, die diese
Entscheidung insbesondere bei Zuriickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung verursachen wirde;
daher hat sie gepruft, ob das Beschwerdeverfahren in irgendeiner Form mit DSM als Beschwerdefiihrerin
fortgesetzt werden konnte. Letztlich erscheinen der Kammer die potenziellen Probleme aber zu grof3, sodass sie
keine andere Alternative sieht, als das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurtickzuverweisen.

46. Allerdings ist die Kammer nicht befugt, die Sache mit der von der Patentinhaberin gewiinschten Anordnung
zuriickzuverweisen, lediglich die Entscheidung tiber die Ubertragung der Einsprechendenstellung zu revidieren und
ansonsten die erstinstanzliche Entscheidung erneut zu erlassen. Da die Entscheidung der Einspruchsabteilung
aufgehoben werden muss, bevor die Sache zuriickverwiesen werden kann, ist die Einspruchsabteilung nicht an ihre
frihere Entscheidung gebunden. Bei einer solchen Zurlickverweisung ist die Einspruchsabteilung aul3erdem nur
durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammerentscheidung gebunden (s. Art. 111 (2) EPU), die sich bei
der vorliegenden Entscheidung nur auf die Ubertragung der Einsprechendenstellung beziehen kann und nicht auf
die Sachfragen zur Patentierbarkeit, die der Fall ebenfalls aufwirft. Soweit diese Sachfragen betroffen sind, héatte
eine Aussage der Kammer daher keine bindende Wirkung.

47. Dennoch ist zu hoffen, dass die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren relativ schnell abschlie3en kann.

Kosten

48. Was den Antrag der Patentinhaberin betrifft, DSM aus Billigkeitsgriinden die Kosten des zuriickverwiesenen
Verfahrens aufzuerlegen, so ist die Kammer nicht befugt, dies fur kiinftig anfallende Kosten anzuordnen. Eine
solche MalRnahme wére auch nicht gerecht, weil DSM keine Verantwortung trifft.
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Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

49. Im vorliegenden Fall lag insofern ein Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPU vor, als Antrage beziiglich
der mangelnden Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung von einer nicht befugten Person gestellt wurden,
sodass die angefochtene Entscheidung aus den oben genannten Griinden aufgehoben wird. Voraussetzung fur
eine Riickzahlung der Beschwerdegebiihr nach Regel 67 EPU ist jedoch, dass der Beschwerde "durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird". In der Entscheidung J 37/89 (ABI. EPA 1993, 201) fuhrte die Kammer aus,
dass sich aus Wortlaut und Zweck dieser Bestimmung unzweideutig ergibt, dass unter "Stattgabe" zu verstehen ist,
dass die Beschwerdekammer zumindest im Wesentlichen dem Rechtsbegehren des Beschwerdefiihrers “folgt”, mit
anderen Worten, dass sie seinen Antragen stattgibt. Zwar ist die oben genannte Voraussetzung auch erfullt, wenn
die Beschwerde nur zum Teil erfolgreich ist, d. h. wenn nur einigen Antragen des Beschwerdeflihrers stattgegeben
wird (s. Entscheidungen J 18/84, ABI. EPA 1987, 215, und T 604/01, nicht im ABI. EPA veroffentlicht), und im
vorliegenden Fall wurde einem der Antrdge von BASF bei der Zwischenanhdrung stattgegeben, als ihre
Beschwerde flr zulédssig befunden wurde. Allerdings ist zu bedenken, dass diese Entscheidung nur die Vorfragen
der Einsprechendenstellung von BASF und der Zuléssigkeit der Beschwerde von BASF betraf, nicht aber deren
Inhalt. Im Beschwerdeverfahren selbst beantragte BASF, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung
aufgehoben und das Patent in vollem Umfang zuriickgenommen wird (s. Beschwerdeschrift vom

7. September 2004). De facto war die Beschwerde von BASF vdllig erfolglos, weil die Kammer entschieden hat,
dass diese Antrage unzuléssig sind und dass BASF nicht berechtigt ist, weiter am Einspruchsverfahren
teilzunehmen. Die Kammer selbst hat von Amts wegen verfugt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung
aufzuheben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurtickverwiesen, das Einspruchsverfahren mit
DSM N.V. als Einsprechender fortzusetzen.

4. Der Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebuhr wird zuriickgewiesen.



