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Sachverhalt und Antrage

1v.

C0960.D

Gegen das europaische Patent No. 1 081 067 wurde
Einspruch erhoben.

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, das Patent iIn
geanderter Fassung aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdefihrerin beantragt u.a., die Angelegenheit
wegen eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers an die

erste Instanz zurickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt u.a.,
die Angelegenheit an die erste Instanz nicht

zurickzuverweisen.

Beide Parteien haben Antrag auf mindliche Verhandlung
gestellt, wobei diese Antrage im Falle einer

Zuruckverweisung als zurickgenommen gelten sollen.

In der elektronischen Akte, die der Offentlichkeit Uber
Akteneinsicht zuganglich ist, befindet sich ein internes
Formblatt 2040 zur Vorbereitung der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung mit Datum vom
22 . November 2005, das von dreir namentlich genannten
technisch vorgebildeten Prufern unterschrieben worden
iIst. Dieses Dokument ist den Parteien nicht zugestellt

worden.

An die Parteien erging eine Ladung zur mindlichen

Verhandlung mit Datum vom 5. Dezember 2005. Zusatzlich
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zu den dreil genannten Prufern ist darin ein
"Rechtskundiges Mitglied"” der Einspruchsabteilung
namentlich genannt. Die Ladung ist mit dem Dienstsiegel
des EPA versehen (Regel 70 (2) EPU 1973).

Die mundliche Verhandlung hat vor einer
Einspruchsabteilung bestehend aus nur den drei technisch
vorgebildeten Prifern stattgefunden (siehe die
Niederschrift Uber die mundliche Verhandlung zugestellt
an die Parteien am 21. April 2006).

Die Zwischenentscheidung mit Datum vom 21. April 2006
iIst den Parteien zugestellt worden. Diese Entscheidung
tragt sowohl die Namen der drei technisch vorgebildeten
Prufer als auch jenen des rechtskundigen Mitglieds.
Diese Entscheidung ist mit dem Dienstsiegel des EPA

versehen.

Die Beschwerdefihrerin argumentiert folgenderweise:

Auf der Ladung zur mundlichen Verhandlung ist ein
rechtskundiges Mitglied der Einspruchsabteilung genannt
worden. Dieses Mitglied hat jedoch an der mundlichen
Verhandlung nicht teilgenommen. Die Einspruchsabteilung
hat daher nicht In der vorgeschriebenen Besetzung
entschieden. Die Angelegenheit sollte daher wegen des
schwerwiegenden Verfahrensfehlers an die erste Instanz

zuruckverwiesen werden.
Die Beschwerdegegnerin argumentiert folgenderweise:
Wahrend des Verfahrens ist ein rechtskundiges Mitglied

nicht formlich ernannt worden. Die Erwdhnung eines

rechtskundigen Mitglieds auf der Ladung zur mindlichen
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Verhandlung beruht somit auf einem offenkundigen Fehler.
Auch in der mundlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung war es fur die Parteien
offensichtlich, dass die Entscheidung nicht in der mit
einem rechtskundigen Mitglied erweiterten Besetzung
ergangen ist.

Da das Verfahren schon funf Jahren dauert, sollte aus
Grinden der Verfahrensotkonomie die Angelegenheit nicht

an die erste Instanz zurickverwiesen werden.

X. In einem Bescheid hat die Kammer ithre vorlaufige Meinung
gedulBert, dass der Inhalt der Akte Widerspriche enthalte,
die einen Verfahrensfehler nicht ausschliel’en koénnten,
so dass eine Zurickverweisung an die erste Instanz

notwendig erscheine.

Entscheidungsgrinde

1. Zusammensetzung der Kammer

1.1 Da die vorliegende Entscheidung die Frage betrifft, ob
die Einspruchsabteilung aus drei Mitgliedern oder vier
Mitgliedern bestand, stellt sich zunachst die Frage, ob
die Kammer mit drei Mitgliedern gemall Artikel 21 (4) (a)
EPU oder mit funf Mitgliedern gemalR Artikel 21 (4) (b)
EPU besetzt werden soll. Wie weiter unten zum Ausdruck
kommen wird, kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die
Rechtmé&lRigkeit der Besetzung der Einspruchsabteilung in
der betreffenden mindlichen Verhandlung nicht
Uberprufbar ist, da die Akte Widerspriche und Lucken
enthalt. Da die Entscheidung, die die
Einspruchsabteilung am Ende der mundlichen Verhandlung
verkindet hat, nach dem Protokoll offensichtlich von

C0960.D
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einer Einspruchsabteilung mit drei anwesenden technisch
vorgebildeten Mitgliedern getroffen worden ist, gibt es
keinen Grund, diesen Fall in einer zu funf Mitgliedern
erweiterten Zusammensetzung zu entscheiden. Wenn die
Kammer in der derzeitigen Zusammensetzung zu einem
anderen Ergebnis gekommen wére, insbesondere, dass die
Einspruchsabteilung aus vier Mitglieder bestinde, jedoch
nur drei davon an der miundlichen Verhandlung
teilgenommen hatten, dann ware eine Erweiterung gemal
Artikel 21 (4) (b) EPU zu prufen.

Zusammensetzung der Einspruchsabteilung

Die Kammer moéchte zunédchst zum Ausdruck bringen, dass
ihrer Meinung nach das EPU 1973 im Artikel 19 (2) klare
Anweisungen enthalt, wie eine Einspruchsabteilung
regelmallig zu besetzen ist. Somit wissen die Parteien,
welcher Spruchkorper in einer mundlichen Verhandlung
uber ihren Fall verhandelt und entscheidet, so dass die
Erfullung der Bestimmungen des Artikels 19 (2) EPU (1973)
sowie die Unparteilichkeit der Mitglieder dieses
Spruchkorpers geméald G 5/91 (ABI. EPA 1992, 617)
Uberpruft werden konnen. Aus diesem Grund ist es
unerlasslich, dass die Zusammensetzung der
Einspruchsabteilung zu jedem wesentlichen Zeitpunkt im
Einspruchsverfahren klar und Uberprifbar sein muss. Aus
diesem Grund ist es weiterhin unerlasslich, dass das
Verfahren zur Erganzung der Einspruchsabteirlung mit
einem rechtskundigen Mitglied nach Artikel 19 (2) EPU
Uberprufbar sein muss. Das gleiche gilt
selbstverstandlich fur ein allfalliges Ausscheiden
dieses Mitglieds, wenn der Anlass zu seiner Beteiligung
wegfallt.
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Wenn ein Schriftstick im Namen der Einspruchsabteilung
an die Partien ergeht, das die Namen der Mitglieder der
Einspruchsabteilung nennt und mit einem Dienstsiegel
versehen i1st, dann missen diese Namen zum Zeitpunkt der
Absendung des Schreibens die richtige Zusammensetzung
der Abteilung wiedergeben. Dies i1st umso wichtiger, wenn
das Schriftstick, wie im vorliegenden Fall, eine
Entscheidung, bzw. die Ladung zur mundlichen Verhandlung,
betrifft.

Im vorliegenden Fall zeigen sich iIn dieser Hinsicht
Widerspriche zwischen den Schriftsticken, die den
Parteien zugestellt worden sind, und der internen
Verfigung (Formblatt 2040), die sich nur in der
offentlichen Akte befindet, sowie zwischen der
Zusammensetzung der Einspruchsabteilung wahrend der
mindlichen Verhandlung und der Zusammensetzung laut

zugestellter Ladung und schriftlicher Entscheidung.

Die sich in der o6ffentlich zugdnglichen Akte befindende
interne Verfugung (Formblatt 2040) zur Ladung zur
mundlichen Verhandlung wurde von drei namentlich
genannten technisch vorgebildeten Prifern unterschrieben.
Die Bezeichnung "'rechtskundiges Mitglied" wurde
teilweise mit Weil3 weglackiert.

Die nach Regel 70(2) EPU 1973 mit Dienstsiegel versehene
Ladung nach Regel 71(1) EPU 1973 erging im Namen der
Einspruchsabteilung mit den drei genannten Namen der
Prufer, erganzt durch den Namen eines rechtskundigen
Mitglieds.
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Laut Protokoll der mundlichen Verhandlung wurde vor
einer Einspruchsabteilung, die nur aus den drei

technisch vorgebildeten Prufern bestand, verhandelt.

Die nach Regel 70(2) EPU 1973 mit Dienstsiegel versehene
Zwischenentscheidung trug die Namen der drei technisch
vorgebildeten Priufer sowie den Namen des rechtskundigen
Mitglieds. Ein vergleichbares Formblatt, wie das Blatt
2040, das zur formlichen Anordnung einer mundlichen
Verhandlung verwendet wird und erkennbar die
Unterschriften der Mitglieder der Einspruchsabteilung
tragt, die zur die Ladung entschieden haben, ist fur die
Zwischenentscheidung in der 6ffentlich zuganglichen Akte
nicht enthalten.

Es i1st daher fur die Kammer unmoglich zu prufen, ob die
in der mundlichen Verhandlung verkindete Entscheidung
von einer rechtmdflRig besetzten Einspruchsabteilung
getroffen worden ist, bzw. ob die schriftlich begrindete

Entscheidung von dem gleichen Spruchkdrper erging.

2.4 Aul3erdem enthalt die Akte weder einen formlichen
Hinwels, dass die Einspruchabteilung gemall Artikel 19 (2)
EPU (1973) erweitert worden ist, noch einen Hinweis ob,
und gegebenenfalls wie, die Einspruchabteilung formlich
wieder auf drei technisch vorgebildete Prufern reduziert
wurde. Wenn die Einspruchsabteilung tatsédchlich mit
einem rechtskundigen Mitglied erweitert wurde, misste
die Akte den von den dreir Mitgliedern der
Einspruchsabteilung unterschriebenen entsprechenden
Beschluss enthalten. Wenn die Einspruchsabteilung danach
die Erweiterung aufgehoben hat, misste die Akte auch den
entsprechenden, von den vier Mitgliedern der

Einspruchsabteilung unterschriebenen, Beschluss umfassen.

C0960.D
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Wenn die Einspruchsabteilung tatsachlich erweitert
wurde, und dieser Beschluss danach wieder aufgehoben
wurde, durfen Schriftsticke, die danach im Namen der
Einspruchsabteilung an die Parteien ergehen, den Namen
einer Person, die nicht mehr Mitglied ist, nicht
enthalten.

2.5 Die rechtmédlRige Besetzung der Einspruchsabteilung ist
von primarer Bedeutung fur das Einspruchsverfahren. Ist
die rechtmalRige Besetzung in Zweifel zu ziehen, dann ist

die Rechtmaligkeit der Entscheidung auch zu bezweifeln.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass ein
schwerwiegender Verfahrensfehler hinsichtlich der
Besetzung der Einspruchsabteilung nicht ausgeschlossen

werden kann.

3. Zuruckverweisung

3.1 Die Beschwerdegegnerin hat argumentiert, dass das
Vorhandensein eines vierten Namens auf der Ladung zur
mundlichen Verhandlung und der schriftlichen
Entscheidung einen offenkundigen Fehler darstelle, der
einer sachlichen Behandlung durch die Kammer nicht
entgegenstunde. Dieser Argumentation kann seitens der
Kammer nicht gefolgt werden. Auch wenn man sich der
Meinung anschliel3t, dass ein offenkundiger Fehler
vorliegt, dann ist es nicht klar, ob der Fehler die
Namen auf das Formblatt betrifft oder auf die
Abwesenheilt eines ordnungsgemall bestimmten
rechtskundigen Mitglieds in der miundlichen Verhandlung
hindeutet.

C0960.D



3.2

C0960.D

-8 - T 0990706

Auch fehlt, wie oben vorgetragen, jeglicher Beschluss
der Einspruchsabteilung beziglich der Erweiterung und
der moglichen spater erfolgten Aufhebung dieses
Beschlusses, der zur Klarung eines solchen Fehlers
beirtragen kénnte.

Die Beschwerdegegnerin hat weiter argumentiert, dass aus
Grinden der Verfahrensokonomie die Angelegenheit durch
die Beschwerdekammer ohne Zurickverweisung entschieden

werden sollte.

Die Kammer kann zwar die Meinung der Beschwerdegegnerin
verstehen, thr jedoch nicht folgen. Wie bereits oben
dargelegt, ist es nicht moglich festzustellen, ob die
angefochtene Entscheidung durch eine nach dem EPU
richtig besetzte Einspruchsabteilung getroffen und von
der gleichen Einspruchsabteilung begrindet worden ist.
Eine den diesbeziglichen Bestimmungen des EPU
entsprechende Entscheidung ist eine unerlassliche
Voraussetzung fur ein anschlielRendes Beschwerdeverfahren.
Da eine solche Entscheidung in dem vorliegenden Fall
nicht festgestellt werden kann, ist diese Voraussetzung
nicht erfiallt und daher kann die Frage der
Verfahrensokonomie nicht bericksichtigt werden.

Die Angelegenheit wird daher an die erste Instanz
zuruckverwiesen, so dass das Verfahren, einschliel3lich
der anschliefRenden schriftlich begrindeten und
gegebenenfalls mundlich verkindeten Entscheidung, durch
eine zweifelsohne rechtmdfllig besetzte
Einspruchsabteilung durchgefiuhrt wird.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall H. Meinders
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