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Sachverhalt und Antrage

AV
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Das europaische Patent Nr. 878 338 wurde mit der am

19. Februar 2008 zur Post gegebenen Entscheidung in
geanderter Fassung aufrechterhalten. Dagegen wurde von
der Einsprechenden am 18. April 2008 Beschwerde
eingereicht und gleichzeitig die Beschwerdegebuhr
entrichtet. Die Beschwerdebegrindung wurde am 27. Juni
2008 eingereicht. Die Beschwerdefuhrerin beantragte den
Widerruf des Patents in vollem Umfang auf der Grundlage
von Art. 100 a), b) und c) EPU 1973.

Mit der am 14. November 2008 eingegangenen Erwiderung
beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die

Zuruckweisung der Beschwerde.

In der Mitteilung vom 20. Januar 2009 stellte die Kammer
fest, dass entgegen den Erfordernissen von Art. 19 (2)
EPU 1973, 2. Satz, der Vorsitzende der
Einspruchsabteilung als Mitglied der Prifungsabteilung
an der Erteilung des Streitpatents mitgewirkt hatte
(siehe Mitteilung des EPA vom 06. Mai 2005, Form 2006A,
"Entscheidung Uber die Erteilung eines europaischen
Patents gemaR Art. 97 (2) EPU™). Die Kammer fihrte
weilter aus, dass dies einen wesentlichen
Verftahrensmangel darstellt (siehe z.B. T 476/95,

T 838/02), der in der Regel zu einer Zurickverweisung an
die erste Instanz fuhrt, es sei denn besondere Grinde
liegen vor, die gegen eine Zuriuckverweisung sprechen
(Artikel 11 VOBK (ABI. EPA 2007, 536)).

Die Beschwerdegegnerin legte mit Schreiben vom
19. Februar 2009 dar, dass es fraglich sei, ob der
Vorsitzende der Einspruchsabteilung tatsachlich
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materiell am Prufungsverfahren beteiligt gewesen sei,
obwohl seine Namensangabe als Mitglied der
Priufungsabteilung aus der "Entscheidung uUber die
Erteilung eines europaischen Patents gemall Art. 97 (2)
EPU" zu entnehmen sei. Tatsachlich sei namlich in der
Mitteilung gemaR Regel 51 (4) EPU 1973 (Form 2056) eine
andere Besetzung der Prufungsabteilung angegeben, womit
folglich der Vorsitzende der Einspruchsabteilung nicht
Uber die Erteilung des Streitpatents entschieden habe.
Daher gebe es iIn dieser Hinsicht keine Bedenken, dass
der genannte Vorsitzende an der strittigen Entscheidung
Im Einspruchsverfahren teilgenommen habe. Folglich werde
der Antrag gestellt, das Verfahren nicht an die erste

Instanz zurickzuverweisen.

V. Die Beschwerdefuhrerin beantragte mit threm Schreiben
vom 11. Marz 2009 die Zurickverweisung der Sache an die
Erstinstanz und die Rickerstattung der Beschwerdegebihr.
Der Einspruch sei namlich im vorliegenden Falle nicht
nur auf mangelnde Patentfahigkeit gestutzt, sondern
malRgeblich auch auf eine unzulassige Erweilterung nach
Art. 100 c) EPU 1973 sowie auf eine nicht ausreichend
deutliche Offenbarung des Anmeldungsgegenstandes im
Sinne des Art. 100 b) EPU 1973. Daruber hinaus seien im
Einspruchsverfahren auch Entgegenhaltungen genannt
worden, die bereits Gegenstand des Prufungsverfahrens
gewesen seien. Somit sei, obwohl aus Grinden der
Rechtssicherheit ein Interesse an einem ziugigen
Einspruchsverfahren bestehe, dennoch im Sinne einer
sachgerechten, unabhangigen Prifung des
erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens eine Neubesetzung
der Einspruchsabteilung geboten. Die Riuckerstattung der
Beschwerdegebihr sei somit auch gerechtfertigt.

C0917.D
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Entscheidungsgrinde

1.

C0917.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Es geht eindeutig aus der am 6. Mai 2005 zur Post
gegebenen Entscheidung Uber die Erteilung eines
europaischen Patents gemaR Art. 97 (2) EPU 1973 (siehe
Form 2006A) hervor, dass der Vorsitzende der
Einspruchsabteilung der vorliegenden strittigen
Entscheidung am Verfahren zur Erteilung des
Streitpatents teilgenommen hat. In Art. 19 (2) EPU 1973
wird ausdrucklich gefordert, dass ein Prifer, der in dem
Verfahren zur Erteilung des europaischen Patents
mitgewirkt hat, nicht den Vorsitz fuhren kann.
Insbesondere betrifft Art. 19 (2) EPU 1973 nicht nur die
Mitwirkung an der "Endentscheidung', sondern unmittelbar
die Mitwirkung an einem beliebigen Verfahrensabschnitt
wahrend des Erteilungsverfahrens (siehe z.B. T 476/95,
Entscheidungsgrinde, Punkt 2.3). Die Besetzung der
Einspruchsabteilung verstollt somit gegen die
Erfordernisse des Art. 19 (2) EPU 1973.

Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird
ein derartiger VerstoR gegen Art. 19 (2) EPU 1973 als
ein wesentlicher Verfahrensmangel angesehen, der zu
einer Zuruckverweisung der Sache an die Erstinstanz
fuhrt (siehe z.B. T 476/95; T 838/02). Die Kammer 1ist
jedoch 1m vorliegenden Falle der in der Entscheidung

T 838702 gewahlten Vorgehensweise gefolgt, und hat es
den Parteien anheimgestellt, etwaige Grinde mitzuteilen,
die eventuell gegen eine Zuriuckverweisung an die
Erstinstanz sprechen konnten. Beir Vorliegen
stichhaltiger Grinde und mit dem Einverstandnis beider
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Parteien ist gegebenenfalls gemall Art. 11 VOBK (ABI. EPA
2007, 536) eine Zuruckverweisung an die Erstinstanz
nicht zwingend erforderlich.

In diesem Fall liegen jedoch die Voraussetzungen fur
eine Weiterfuhrung des Beschwerdeverfahrens nicht vor,
da die Beschwerdefuhrerin unter Berufung auf den
genannten wesentlichen Verfahrensmangel ausdricklich
eine Zurickverweisung der Sache an die Erstinstanz
beantragt hat. Da die Festlegung der Besetzung der
Einspruchsabteilung ein grundlegendes, in einem Artikel
des Europaischen Patentiubereinkommens verankertes Recht
ist, und sich die Beschwerdefuhrerin ausdrucklich, trotz
thres Interesses an einem ziugigen Einspruchsverfahrens,
darauf berufen hat, ist bei den gegebenen Umstédnden die
Zuruckverweisung der Sache an die Erstinstanz in einer
ubereinkommenskonformen Besetzung zur weiteren
Entscheidung geboten (Art. 111 (1) EPU 1973).

Die Kammer stellt schlielllich noch fest, dass entgegen
der durch die Beschwerdegegnerin vertretenen Auffassung
das Erteilungsverfahren erst mit der Entscheidung Uber
die Erteilung eines Europaischen Patents gemal Art. 97
(2) EPU 1973 abgeschlossen ist, und insbesondere selbst
nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPU
1973 das Prufungsverfahren unter gegebenen, besonderen
Unstanden prinzipiell wieder aufgenommen werden kann
(siehe auch i1n dieser Hinsicht die Entscheidung der
Grolien Beschwerdekammer G 07/93, ABI. EPA 1994, 775).

Angesichts der Tatsache, dass die Zuruckverweisung an
die Erstinstanz die unmittelbare Folge eines
wesentlichen Verfahrensmangels i1st, entspricht die
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Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr der Billigkeit (Regel
67 EPU 1973).

Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz in einer

anderen Zusammensetzung zur weiteren Entscheidung

zuriuckverwiesen.
3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
A. Vottner S. Crane
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