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ENTSCHEIDUNG
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vom 07. Januar 2009

Beschwerdefihrerin:
(Einsprechende)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: W. Widmeier
E. Lachacinski

Voss Automotive GmbH
Leiersmihle 2-6
D-51688 Wipperfirth (DBE)

Zapf, Christoph

Patentanwélte Dr. Solf und Zapf
Postfach 13 01 13

D-42028 Wuppertal (DE)

Johannes Schafer vormals

Stettiner Schraubenwerke GmbH & Co. KG
Stettiner StralRe 3

D-35410 Hungen (DE)

Haar, Lucas Heinz JOrn
L.H. Haar & Partner,
Patentanwalte
Lessingstralle 3

D-61231 Bad Nauheim (DE)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am

18. Oktober 2006 zur Post gegeben wurde und
mit der der Einspruch gegen das européische
Patent Nr. 1033520 aufgrund des

Artikels 102 (2) EPU 1973 zuriickgewiesen
worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

V.

2762.D

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 1 033 520
zuriuckgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU
(mangelnde erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 b)
EPU angegriffen worden.

Dabei wurde unter anderem auf die Dokumente

D1: EP-A-O 751 332
D4: DE-A-198 19 758
D6: US-A-4 750 765
D7: EP-B-0 226 698

D10: DE-U-297 19 247

verwiesen und die erfinderische Tatigkeit beim
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents im Hinblick
auf eine Kombination des Dokuments D4 mit Dokument D1,

D7 oder D10 in Frage gestellt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
Zusatzlich beantragte sie, die Angelegenheit wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels an die erste Instanz
zuruckzuverweisen und die Beschwerdegebihr

zurickzuerstatten.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte als
Hauptantrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
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und das Patent in geandertem Umfang auf Basis der
Anspriche 1 bis 15, eingereicht am 10. August 2007,
aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragte sie, das
Patent auf der Grundlage von Anspruch 10 des
Hauptantrags als unabhangigem Anspruch und den
Ansprichen 3 bis 9 und 11 bis 15 als abhangigen
Anspriuchen aufrechtzuerhalten.

V. Beide Parteien haben ihre hilfsweise gestellten Antrage
auf mindliche Verhandlung fiur den Fall zurickgenommen,
dass die Angelegenheit ohne Sachentscheidung uber
Neuheit und erfinderische Tatigkeit an die erste Instanz

zurickverwiesen wird.

VI. Die Beschwerdefihrerin hat zu dem geltend gemachten

Verfahrensmangel im Wesentlichen Folgendes ausgefihrt:

Die Beschwerdefihrerin habe zu Beginn der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erklart, dass
sie thren Vortrag im Wesentlichen auf die Dokumente D1,
D7 und D6 stitzen wolle. Ihr sei allerdings nur
Gelegenheit gegeben worden, zu Dokument D1 vorzutragen.
Das Protokoll der mundlichen Verhandlung zeige, dass
nach der Diskussion der Neuheit und der erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 im Hinblick
auf Dokument D1 bereits die Entscheidung der
Einspruchsabteilung verkindet worden sei. Eine
Diskussion der Dokumente D6 und D7 habe nicht
stattgefunden. Dies seil als eine Verletzung des
rechtlichen Geh6rs der Beschwerdefihrerin zu werten. Im
schriftlichen Verfahren habe die Beschwerdefihrerin auch
mit den Dokumenten D4, D7 und D10 argumentiert. Die
angefochtene Entscheidung enthalte aber keinerlei

Begrindung, warum der Gegenstand des Anspruchs 1 auch

2762.D
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gegenuber den Dokumenten D4, D6 und D7, einzeln und iIn
Kombination mit Dokument D1 auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe. Die Entscheidung verstolRe deshalb auch
gegen Regel 68 (2) EPU (1973). Somit liege ein

wesentlicher Verfahrensmangel im Einspruchsverfahren vor.

Vil. Die Beschwerdegegnerin hat sich zu dem von der
Beschwerdefihrerin geltend gemachten Verfahrensmangel
nicht geaullert.

Entscheidungsgrinde

1. Aus dem Protokoll der mundlichen Verhandlung vor der

2762.D

Einspruchsabteilung am 23. August 2006 ist zu ersehen,
dass die Beschwerdefihrerin zu Beginn der mindlichen
Verhandlung angekindigt hat, dass sie ihren Vortrag auf
die Dokumente D1, D7 und D6 stiutzen wolle. Aus dem
Protokoll ergibt sich weiterhin, dass Im weiteren
Verlauf der Verhandlung zu Dokument D1 vorgetragen wurde,
jedoch ist nicht zu entnehmen, ob zu den Dokumenten D6
und D7 vorgetragen wurde. Die Entscheidung der
Einspruchsabteilung wurde nach dem Vortrag der
Beschwerdefihrerin zur erfinderischen Tatigkeit im
Hinblick auf Dokument D1 verkundet. Allerdings wurden
laut Protokoll die Parteien nach Abschluss der
Diskussion uUber den Punkt Neuheit gefragt, ob noch etwas
hinzuzufiugen sei. Ferner hat der Vorsitzende der
Einspruchsabteilung vor der letzten Unterbrechung der
Verhandlung angekindigt, dass die Einspruchsabteilung
uber die erfinderische Tatigkeit beraten werde. Einen
erneuten Hinweis auf die Dokumente D6 und D7 hat die
Beschwerdefuhrerin an diesen Stellen nicht gegeben.
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Die Kammer sieht es deshalb als nicht erwiesen an, dass
das rechtliche Gehdr der Beschwerdefihrerin in der
mundlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung

verletzt wurde.

Die angefochtene Entscheidung befasst sich
ausschliell3lich mit Dokument D1 und kommt zu dem Schluss,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
gegenidber diesem Dokument auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe. Die angefochtene Entscheidung geht
aber weder auf die Dokumente D6 und D7 ein, die die
Beschwerdefihrerin in der miundlichen Verhandlung
ansprechen wollte, noch bericksichtigt sie die
Argumentation der Beschwerdefuhrerin aus dem
schriftlichen Verfahren, dass eine Kombination des
Dokuments D4 mit einem der Dokumente D1, D7 und D10 den

Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nahelege.

Der Beschwerdefuhrerin wurde somit das rechtliche Gehor,
das ihr nach Artikel 113 (1) EPU zusteht, dadurch
verweigert, dass ihre Argumente aus dem schriftlichen
Verfahren keine Beachtung fanden.

Weil die angefochtene Entscheidung nur darlegt, warum
der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
gegenuber Dokument D1 auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht, nicht aber, warum dieser Gegenstand auch
gegenuber der von der Beschwerdefuhrerin vorgebrachten
Dokumentenkombination auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht, 1st diese Entscheidung als unzureichend
begrindet anzusehen. Die angefochtene Entscheidung ist
somit nicht in Einklang mit Regel 68 (2) EPU (1973).



-5 - T 1906706

4. Dem Einspruchsverfahren haftet somit ein wesentlicher
Verfahrensmangel an, der gemaR Regel 67 EPU (1973) die
Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr rechtfertigt.

5. Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
des Européaischen Patentamts sieht vor, dass eine
Angelegenheit beir Vorliegen eines wesentlichen
Verfahrensmangels an die erste Instanz zurilckverwiesen
wird. Grinde, die gegen eine Zuriuckverweisung sprechen,
sind nicht erkennbar. Vielmehr ist der
Beschwerdefihrerin Gelegenheit zu geben, i1hre Argumente
vollstandig vor der ersten Instanz vortragen zu kénnen

und bewertet zu bekommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Bearbeitung zurickverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
D. Meyfarth W. Zellhuber
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