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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerde richtet sich gegen die am 13. Marz 2008
zur Post gegebene Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, mit welcher das Patent In geanderter
Fassung, einschliell3lich einer uUberarbeiteten Beschreibung,
aufrechterhalten wurde.

Dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung war bereits ein
Beschwerdeverfahren unter dem Aktenzeichen T 864/04
vorausgegangen. Die damals entscheidende Kammer hatte die
Sache an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung
zuruckverwiesen, das Patent in gedndertem Umfang mit
einem Satz gewahrbarer geanderter Anspriche und einer

noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) beantragte mit der
Beschwerdebegrindung, das Patent zu widerrufen, die
Kosten des Beschwerdeverfahrens der Patentinhaberin
aufzuerlegen und - hilfsweise - die Ruckzahlung der

Beschwerdegeblhr.

Zur Begrundung brachte die Beschwerdefihrerin vor, die
Anderungen an der Beschreibung wirden nicht den
wesentlichen Inhalt der malRgeblichen Entgegenhaltungen D1
und D3 wiedergeben. Die Wirdigung der Entgegenhaltungen
beinhalte i1rrelevante Merkmale und vermeide klare
Aussagen, die die Erfindung in der richtigen Perspektive
erkennen liel3en. Dies stelle einen Versuch dar,
Interpretationsspielraume zu schaffen, um den Abstand zum
Stand der Technik spater womoglich anders zu beurteilen.

In einem Bescheid vom 30. Oktober 2008 unterbreitete die
Kammer den Parteien einen Vorschlag hinsichtlich der
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Anpassung der Beschreibung, der nach threr Ansicht die
Erfordernisse des EPU erfillen wiurde.

Mit Schreiben vom 08. Dezember 2008 reichte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) eine geanderte
Beschreibung ein, mit der sie die Anregungen der Kammer
aufgriff, und beantragte das Patent mit dieser
Beschreibung sowie den restlichen Unterlagen gemalR der
angefochtenen Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung aufrechtzuerhalten. Weiterhin
beantragte sie, den Antrag, die Kosten des
Beschwerdeverfahrens der Patentinhaberin aufzuerlegen,

zurickzuweisen.

Angesichts der mit Schreiben vom 08. Dezember 2008
eingereichten Beschreibung nahm die Beschwerdefihrerin
mit einem am 09. Dezember 2008 eingegangenen Telefax ihre
Antrage bezuglich Widerruf des Patents und
Kostenverteilung zurick; thren Antrag auf Ruckzahlung der

Beschwerdegebuhr hielt sie aufrecht.

Entscheidungsgrinde

1.
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Die Beschwerde ist zulassig.

Dass die mit Schreiben vom 08. Dezember 2008 eingereichte
Beschreibung den Erfordernissen des EPU genugt, ist
zwischen den Verfahrensbeteiligten nicht mehr strittig.
Auch die Kammer ist zu dieser Auffassung gelangt, sodass
sich beir der nunmehr gegebenen Antragslage eine ndhere
Begrundung erubrigt.
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Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr

GemaR Regel 103 (1)a) EPU wird die Beschwerdegebihr u.a.
dann zurickgezahlt, wenn der Beschwerde durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rickzahlung
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit
entspricht.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung als
Begrindung ihrer Entscheidung in Bezug auf die unter den
Parteien strittigen Anderungen der Beschreibung lediglich
festgestellt, dass "‘das Patent auch mit der angepal3ten
Beschreibung dem EPU geniigt. Insbesondere ist in der
Beschreibung der Stand der Technik gemall Regel 42(1,b)
EPU gewirdigt.”

Entscheidungen des Europaischen Patentamts, die mit der
Beschwerde angefochten werden kdnnen, sind zu begrinden
(Regel 111(2) EPU). Die Begrindung einer Entscheidung
muss erkennen lassen, welche Uberlegungen seitens des
Organs, das die Entscheidung erlasst, maligebend waren,
jedenftalls insoweit ein Verfahrensbeteiligter durch die
getroffene Entscheidung beschwert ist.

Dazu genugt im vorliegenden Fall aber der blolle Hinwels
nicht, dass die angepasste Beschreibung eine Wirdigung
des Standes der Technik enthielt, lasst er doch iIn keiner
Weise eine Auseilnandersetzung mit der Argumentation der
Einsprechenden aus den Schriftsatzen vom 20. Dezember
2007 und vom 10. Februar 2008 erkennen. Somit hat die
Einspruchsabteilung insbesondere die Einsprechende im
Unklaren daritber gelassen, warum deren Argumente nicht
Uberzeugt hatten. Folglich fehlt es der angefochtenen

Entscheidung an einer (vollstandigen) Begrindung im Sinne
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der Regel 111(2) EPU, was einen wesentlichen
Verfahrensftehler darstellt.

Es i1st ein allgemeiner Verfahrensgrundsatz, dass
begrindete Entscheidungen neben der logischen Kette von
Tatsachen und Grinden, auf denen sie beruhen, zumindest
einige Ausfihrungen zu entscheidenden Streitpunkten in
der Argumentation enthalten sollten, damit der Betroffene
nachvollziehen kann, weshalb sein Vorbringen nicht
Uberzeugt hat und er seine Beschwerdebegrindung auf die
entsprechende Punkte stutzen kann (T 740/93, Begrindung,
Nr. 5.4). Diesem Anspruch der Beschwerdefihrerin ist in
der Begrindung der angefochtenen Entscheidung nicht
Rechnung getragen worden, so dass es aus
Billigkeitsgrunden gerechtfertigt erscheint, der

Beschwerdefiuhrerin die Beschwerdegebihr zu erstatten.

Da der Beschwerde - durch Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung - auch insgesamt stattgegeben wird, sind
alle Bedingungen der Regel 103 (1) a) EPU erfullt.

Die Entscheidung Uber die Beschwerde kann im
schriftlichen Verfahren ergehen, da hinsichtlich aller
Verfahrenbeteiligten antragsgemall entschieden wird.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der
Anordnung zuruckverwiesen, ein Patent mit folgenden

Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Anspriche:
Nr. 1-7 eingereicht im Beschwerdeverfahren T 864/04 in
der mundlichen Verhandlung vom 04. Juli 2007,

Beschreibung:
Spalten 1-5 eingereicht im vorliegenden
Beschwerdeverfahren mit Schreiben vom 08. Dezember 2008,

Zeichnungen:

Figur 1 bis Figur 7 der Patentschrift.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
R. Schumacher H. Wolfrum
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