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Sachverhalt und Antrage
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Die vorliegende Entscheidung betrifft ein Verfahren nach
Artikel 24(4) i.V.m. Artikel 24 (2) EPU aufgrund von
Erklarungen der Selbstablehnung eines technischen und
eines rechtskundigen Mitglieds der Beschwerdekammer

3.3.01 des EPA.

Mit Entscheidung vom 3. Februar 2011 hat die
Beschwerdekammer 3.3.01 das Europaische Patent EP

0682869 in der Besetzung P. Ranguis (Vorsitzender),

G. Seufert (technisches Mitglied) und D. Rogers
(rechtskundiges Mitglied) widerrufen. Der von der
Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin nach Artikel 112a
EPU gestellte Antrag auf Uberpriifung war darauf gestiitzt,
dass die Beschwerdekammer iber die Beschwerde

entschieden habe, ohne idber einen hierfiir relevanten
Antrag, namlich die Zulassung des per Fax am 1. Februar
2011 eingereichten zweiten Gutachtens von Prof. Mehlhorn,
zu entscheiden. Durch die Nichtberiicksichtigung des
zwelten Mehlhorn-Gutachtens sei auBerdem das Recht der
Patentinhaberin auf rechtliches Gehdr verletzt worden.
Weiterhin wurde beantragt, die an der Entscheidung wvom

3. Februar 2011 beteiligten Mitglieder der
Beschwerdekammer wegen Befangenheit zu ersetzen, da

diese andernfalls {iber dieselben Fragen nochmals

entscheiden wirden.

Mit Entscheidung vom 15. Juni 2012 hat die GroRe
Beschwerdekammer in der Sache R 21/11 die Entscheidung
in der Beschwerde T 584/09-3.3.01 vom 3. Februar 2011
aufgehoben und die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der
Beschwerdekammer 3.3.01 angeordnet. Der Antrag, die

Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der aufgehobenen
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Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen, wurde

zurickgewiesen.

An dem wieder aufzunehmenden Verfahren wird der
Vorsitzende P. Ranguis wegen Versetzung in den Ruhestand
mit Wirkung zum 1. Marz 2013 nicht teilnehmen kénnen.
Als Vorsitzender fir das weitere Verfahren ist

C. M. Radke (technisches Mitglied und stellvertretender

Vorsitzender der Kammer) bestimmt worden.

Vor diesem Hintergrund haben das an der Entscheidung vom
3. Februar 2011 beteiligte technische (G. Seufert) und
das rechtskundige (D. Rogers) Mitglied Jjeweils
Erkldrungen gemdB Artikel 24 (2) EPU gegeniiber der
Beschwerdekammer abgegeben. Als Begrindung wurde
angegeben, dass durch die notwendige Ersetzung des
Vorsitzenden das gesamte Beschwerdeverfahren erneut
durchzufiihren sei, und zwar unabhdngig davon, ob das
bisherige technische und das rechtskundige Mitglied
unverandert blieben. Letztere miissten somit ein zweites
Mal idber gleiche Fragen entscheiden. Die Selbstablehnung

solle den Anschein der Befangenheit vermeiden.

Neben C. M. Radke als Vorsitzenden sind flir die zunachst
nach Artikel 24 (4) EPU zu treffende Entscheidung das
technische Mitglied J.-B. Ousset (Berichterstatter) und
C.-P. Brandt als rechtskundiges Mitglied der Kammer

3.3.01 bestimmt worden.

Mit Bescheid vom 14. Dezember 2012 informierte die
Beschwerdekammer durch das rechtskundige Mitglied die
Beteiligten iber die Selbstablehnungen des
urspringlichen technischen und des rechtskundigen

Mitglieds und iber die Ersetzungen, die flir die Zwecke
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der Entscheidung gemdR Artikel 24 (4) EPU vorgenommen
worden waren. Die Beteiligten wurden aufgefordert, sich

dazu innerhalb von zwel Monaten zu aubern.

Mit Schreiben vom 22. Februar 2013 hat die Einsprechende
Bedenken gegen die Ersetzung der Kammermitglieder, die
ihre Selbstablehnung erklart haben, geduBert. Im
Hinblick auf die Entscheidung der Groben
Beschwerdekammer R 21/11 bestehe Vertrauensschutz, dass
die Mitglieder unveradndert blieben. Der Gegenstand des
wieder aufzunehmenden Verfahrens vor der
Beschwerdekammer in einer neuen Besetzung sei beschrankt
auf die Frage der Zulassung des zweiten Mehlhorn-
Gutachtens und darauf, ob dieses zusatzliche
Beweismittel gegebenenfalls eine unterschiedliche
Bewertung und Entscheidung tber die Beschwerde erfordert.
Der Grundsatz der res judicata wirde eine Entscheidung
der Beschwerdekammer in dem wieder aufzunehmenden
Verfahren iUber dieselben Fakten, iUber die in dem
friiheren Verfahren bereits entscheiden worden sei,
verbieten. Anderenfalls sei auch der Grundsatz der
Rechtsicherheit verletzt, da die neubesetzte
Beschwerdekammer aufgrund derselben Fakten zu anderen
Ergebnissen als die Beschwerdekammer im vorangegangenen

Verfahren gelangen kdnnte.

Die Patentinhaberin hat mit einem beim EPA am
28. Februar 2013 eingegangenen Schreiben zum Schreiben
der Einsprechenden vom 22. Februar 2013 Stellung

genommen .
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Entscheidungsgrinde

1. Nach Artikel 24 (1) EPU diirfen die Mitglieder der
Beschwerdekammern nicht an der Erledigung einer Sache
mitwirken, an der sie ein persdnliches Interesse haben,
in der sie vorher als Vertreter eines Beteiligten tatig
gewesen sind oder an deren abschlieBender Entscheidung
in der Vorinstanz sie mitgewirkt haben. Glaubt ein
Mitglied einer Beschwerdekammer aus einem der in Absatz
1 genannten Griinde oder aus einem sonstigen Grund an
einem Verfahren nicht mitwirken zu kdénnen, so teilt es

dies der Kammer mit (Art. 24 (2) EPU).

2. Den hier zu beurteilenden Selbstablehnungen liegt
offensichtlich kein Ausschlussgrund nach Artikel 24 (1)
EPU zugrunde, insbesondere ist die Entscheidung der
Beschwerdekammer vom 3. Februar 2011 nicht eine
Entscheidung der Vorinstanz im Sinne dieser Bestimmung.
Bei dem angegebenen Grund der Vermeidung des Anscheins
der Befangenheit wegen der Notwendigkeit, ein weiteres
Mal Uber dieselben Fragen entscheiden zu miissen, kann es
sich aber um einen "sonstigen Grund" i.S.v. Artikel 24 (2)

EPU handeln.

3. Nach Artikel 24 (4) Satz 1 EPU entscheidet die
Beschwerdekammer in diesen Fallen. Eine Selbstablehnung
bewirkt, worauf auch die Einsprechende in ihrem
Schreiben vom 22. Februar 2013 zutreffend hingewiesen
hat, somit nicht automatisch die AusschlieBung des
betreffenden Kammermitglieds aus dem Verfahren. Fir eine
solche AusschliefBung ist vielmehr eine Entscheidung der
Kammer in ihrer Besetzung gemdB Artikel 24 (4) Satz 2 EPU
dariiber erforderlich, ob die Ersetzung des

Kammermitglieds gerechtfertigt ist. In der vorliegenden

C9255.D
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Besetzung (s.o. VI.) ist die Beschwerdekammer befugt,
dariiber zu entscheiden, ob das urspriinglich fiir das
Beschwerdeverfahren zustandige technische (G. Seufert)
und rechtskundige (D. Rogers) Mitglied von der Teilnahme
an dem wieder aufzunehmenden Verfahren ausgeschlossen

sind.

4. Grundséatzlich verbietet der Grundsatz eines fairen und
unparteiischen Verfahrens nicht, dass Mitglieder der
Beschwerdekammern lber das Vorbringen von Beteiligten
erneut entscheiden, wie es z.B. beil einer
Zurickverweisung der Sache an die erste Instanz und der
Zustandigkeit derselben Kammer mit denselben Mitgliedern,
die schon fir die erste Beschwerdeentscheidung
zustandige waren, fir die Beschwerde gegen die dann
folgende Entscheidung der ersten Instanz der Fall sein
kann (s. auch J 15/04 vom 30. Mai 2006, Nr. 8 der

Entscheidungsgriinde) .

5. Jedoch besteht der allgemeine Rechtsgrundsatz, dass
niemand iiber eine Angelegenheit entscheiden darf, in der
er von einem Beteiligten aus guten Grinden der
Befangenheit verdidchtigt werden kann. Artikel 24 (2) EPU
dient diesem Grundsatz, indem ein Kammermitglied, das
glaubt, aus einem solchen Grund an einem Verfahren nicht
mitwirken zu koénnen, dies der Kammer mitzuteilen hat.
Dadurch wird vermieden, dass die einer Selbstablehnung
zugrunde liegenden Umstande im spateren Verlauf des
Verfahrens bekannt werden und den
Entscheidungsfindungsprozess oder gar die Entscheidung
selbst in einem zweifelhaften Licht erscheinen lassen.
Daher ist es sehr wichtig, dass nach der Entscheidung
einer Beschwerdekammer gemdB Artikel 24 (4) EPU iiber die

Selbstablehnung eines Kammermitglieds keine ernsthafte

C9255.D
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Mbéglichkeit oder auch nur der Anschein fir die
Offentlichkeit oder einen Beteiligten mehr besteht,
Befangenheit zu besorgen (s. auch J 15/04 vom 30. Mai

2006, Nr. 13 der Entscheidungsgrinde) .

Zwar sind konkrete Anhaltspunkte, die die Besorgnis der
Befangenheit der urspriinglichen Mitglieder der Kammer
zwingend nahelegen oder tatsachlich begriinden koénnten,
weder von der Antragstellerin im Uberpriifungsverfahren
nach Artikel 112a EPU oder auf den Bescheid der Kammer
vom 14. Dezember 2012 vorgetragen worden, noch fir die
Beschwerdekammer sonst ersichtlich. Nach Abwagung der
besonderen Umstande des vorliegenden Einzelfalls und
aufgrund der nachfolgenden Erwagungen (s unten 7.) sieht
die Kammer mit Ricksicht auf den oben dargelegten
allgemeinen Grundsatz (s.o. 5.) die in Rede stehenden

Selbstablehnungen hier dennoch als gerechtfertigt an.

Wenn namlich - wie hier - Mitglieder der
Beschwerdekammer in einer Selbstablehnung einen Grund
angeben, der seiner Natur nach ein mdéglicher Grund fir
eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit sein
kénnte, so sollte dieser Grund in der Regel durch die
Entscheidung lber die Ersetzung dieser Kammermitglieder
respektiert werden, weil davon auszugehen ist, dass
diese Mitglieder am besten wissen, ob eine mdgliche
Besorgnis der Befangenheit entstehen kdnnte (vgl. hierzu
J 15/04 vom 30. Mai 2006, Nr. 13 der
Entscheidungsgriinde) . Diese Schlussfolgerung ist im
vorliegenden Fall noch dadurch besonders nahegelegt,
dass die Antragstellerin im Verfahren nach Artikel 112a
EPU gerade beantragt hat, die an der Entscheidung vom
3. Februar 2011 beteiligten Mitglieder der

Beschwerdekammer wegen Befangenheit zu ersetzen, da
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diese andernfalls {iber dieselben Fragen nochmals

entscheiden wirden.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass unter
Beriicksichtigung des Artikel 24 EPU zugrundeliegenden
Gebots der Unparteilichkeit in den Verfahren vor den
Beschwerdekammern, und im Hinblick darauf, dass deren
Mitglieder in ihrer richterlichen Tatigkeit und Funktion
schon den Anschein der moglichen Befangenheit vermeiden
miissen, eine Ersetzung des urspriinglichen technischen
und rechtskundigen Mitglieds der Kammer 3.3.01 flir das
wieder aufzunehmende Verfahren in der vorliegenden
Beschwerdesache aufgrund der jeweils erklarten

Selbstablehnung gerechtfertigt ist.

Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch zu der
Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer R 21/11 vom
15. Juni 2012, mit der der Antrag, die Mitglieder der
Beschwerdekammer, die an der aufgehobenen Entscheidung
mitgewirkt haben, zu ersetzen, zuriickgewiesen wurde, da
sich die Sachlage in der Zeit nach der Entscheidung der
GroBen Beschwerdekammer insoweit entscheidend geandert
hat. Die GroRe Beschwerdekammer ist davon ausgegangen
und konnte zum Entscheidungszeitpunkt auch nur davon
ausgehen, dass die Mitglieder der Kammer, die an der
aufgehobenen Entscheidung vom 3. Februar 2011 mitgewirkt
haben, grundsatzlich auch flir das wieder aufzunehmende
Verfahren zur Verfiigung stehen. Die GroRe
Beschwerdekammer hat daher weiterhin festgestellt, dass
im Rahmen des Antrags auf Aufrechterhaltung des
Streitpatents einzig und allein dariber zu entscheiden
sein wird, ob bei einer Zulassung des zweiten Mehlhorn-
Gutachtens zum Beschwerdeverfahren dieses zuséatzliche

Beweismittel einen Unterschied macht (R 21/11, vom
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15. Juni 2012, Nr. 30 der Entscheidungsgriinde). Da
dieser Antrag vorher nicht behandelt wurde, ware also
gerade nicht zweimal iber dieselben Fragen zu

entscheiden gewesen.

10. Auf einen durch die Entscheidung der GrofRen
Beschwerdekammer geschaffenen Vertrauensschutz
hinsichtlich der Besetzung der Beschwerdekammer konnte
sich die Einsprechende also allenfalls dann berufen,
wenn die Tatsachen, die der Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer zugrunde gelegen haben, unverandert
geblieben waren, was hier jedoch schon durch den
nachtrédglich erforderlich gewordenen Wechsel des

Vorsitzenden nicht der Fall ist.

11. Die GroBe Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung
namlich ausdriicklich darauf hingewiesen, dass eine
Ersetzung der fritheren Mitglieder bedeuten wiirde, dass
eine Beschwerdekammer in neuer Besetzung das gesamte
Beschwerdeverfahren erneut durchfihren misste, um zu
einer abschlieBenden Entscheidung zu gelangen (R 21/11,
vom 15. Juni 2012, Nr. 30 der Entscheidungsgriinde) .
Genau diese Situation ist aber schon durch die
Versetzung in den Ruhestand des Vorsitzenden P. Ranguis
zum 1. Marz 2013 eingetreten. Der Wechsel in der Person
des Vorsitzenden allein macht die erneute Durchfihrung
des Beschwerdeverfahrens erforderlich, und zwar auch
dann, wenn das urspringlich bestimmte technische und das
rechtskundige Mitglied im Verfahren verblieben. Diese
Mitglieder missten dann letztlich doch ein weiteres Mal
Uber dieselben Fragen im vorliegenden
Beschwerdeverfahren entscheiden, was durch die

Selbstablehnung vermieden werden soll.

C9255.D
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Insoweit spielt es im Gegensatz zur Ansicht der
Einsprechenden in ihrem Schreiben vom 22. Februar 2013
im Ubrigen keine Rolle, aus welchen Grinden (Versetzung
in den Ruhestand oder Besorgnis der Befangenheit) die
Ersetzung des Mitglieds der Beschwerdekammer
erforderlich wird. MaBgeblich ist hierbei vielmehr, dass
das Mitglied sich vor einer abschlieBenden Entscheidung
Uber die Beschwerde aufgrund eigener unmittelbarer
Wahrnehmung, Kenntniserlangung des Sachverhalts und
Bewertung aller relevanten Fragen eine Meinung bilden
konnen muss. Das setzt voraus, dass alle
entscheidungsrelevanten Fragen des Beschwerdeverfahrens,
auch, wenn sie in anderer Besetzung im vorangegangenen
Beschwerdeverfahren schon einmal behandelt und
entschieden worden sind, gegebenenfalls erneut erdrtert
und beurteilt werden miissen. Dies schlieBt insbesondere
auch die Teilnahme an einer mindlichen Verhandlung ein,
an deren Ende eine abschlieBende Entscheidung der
neubesetzten Beschwerdekammer iiber die Beschwerde

insgesamt getroffen und verkiindet wird.

Soweit die Einsprechende der Auffassung ist, die
Beschwerdekammer sei im wieder aufzunehmenden Verfahren
in teilweiser oder vollstandig neuer Besetzung aufgrund
des Grundsatzes der res judicata, also der Rechtskraft
und rechtlichen Bindung, daran gehindert, tber die im
vorangegangenen Beschwerdeverfahren bereits behandelten
und entschiedenen Fragen erneut zu entscheiden, vermag

die Kammer dem aus rechtlichen Griinden nicht zu folgen.

Zwar hat der Antrag auf Uberpriifung nach Artikel 112a
EPU nach Artikel 112a(3) EPU als auBerordentlicher
Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung, d.h., die

Einreichung des Antrags berihrt zundchst nicht die
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Rechtskraft der angegriffenen Entscheidung. Jedoch folgt
aus Artikel 112a(5) EPU i.V.m. Regel 108 (3) EPU, dass
die GroRe Beschwerdekammer die Entscheidung der
Beschwerdekammer aufhebt und die Wiedererdffnung des
Verfahrens vor der Beschwerdekammer, gegebenenfalls mit
einer geanderten Zusammensetzung der Mitglieder,

anordnet, wenn der Antrag auf Uberprifung Erfolg hat.

Dem Wortlaut der zuletzt genannten Vorschriften ist
nicht zu entnehmen, dass bei einer Aufhebung der
Entscheidung der Beschwerdekammer diese in dem wieder
eroffneten Verfahren an die tatsachlichen oder
rechtlichen Feststellungen in der vorangegangenen und
aufgehobenen Entscheidung gebunden ware. Dies steht auch
in vollem Einklang mit dem eindeutigen und
ausdriicklichen Willen des Gesetzgebers bei der
Einfiihrung der Vorschriften betreffend den Antrag auf
Uberpriifung nach Artikel 112a EPU. Danach hebt - bei
Begriindetheit des Antrags - die Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer, durch die die Entscheidung der
Beschwerdekammer aufgehoben und das Verfahren wieder
erbffnet wird, die "res judicata Wirkung", also die
formelle Rechtskraft der Entscheidung der
Beschwerdekammer auf (Amtsblatt EPA, Sonderausgabe 4 /
2007 zu Artikel 112a EPU, Seiten 145-149, insbesondere
Nr. 10, 17 und 19 und unter ausdriicklichem Hinweis auf
Artikel 112a(5) EPU i.V.m. Regel 108 (3) EPU). Dariber
hinaus wird in diesem Zusammenhang noch ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass folglich das Ergebnis des
zwelten Beschwerdeverfahrens dasselbe wie im ersten
Beschwerdeverfahren oder eben unterschiedlich sein kann
(Amtsblatt EPA, Sonderausgabe 4 / 2007 a.a.0. Nr. 19).
Die Rechtstatsache, dass bei Begriindetheit des Antrags,

Aufhebung der Entscheidung der Beschwerdekammer und
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Wiedereroffnung des Beschwerdeverfahrens nach

Artikel 112a(5) EPU i.V.m. Regel 108 (3) EPU die res
judicata Wirkung der ersten Entscheidung der
Beschwerdekammer durch kassatorische Entscheidung
durchbrochen bzw. aufgehoben und somit auch eine
gegenteilige Entscheidung im zweiten Beschwerdeverfahren
ermdglicht wird, ist in der Rechtsliteratur ausdriicklich
bestatigt worden (vgl. Glnzel, GRUR 2009, 269, 270;
Messerli, GRUR 2001, 979, 981; Joos/Schmitz in
Singer/Stauder, EPU, 6. Auflage, Art. 112a, Rdn 5 und
20) . Davon geht ganz offensichtlich und ohne weiteres
auch die GroBRe Beschwerdekammer in der Entscheidung R
21/11 aus, wenn sie ausfihrt, dass "eine Ersetzung der
friheren Mitglieder .. bedeuten (wlirde), dass eine
Beschwerdekammer in neuer Besetzung das gesamte
Beschwerdeverfahren .. erneut durchfihren miusste, um zu
einer abschlieBenden Entscheidung zu gelangen" (R 21/11,
Nr. 30 der Entscheidungsgriinde). Diese Aussage ergabe
keinen Sinn, wenn von einer res judicata Wirkung fir das

zweite Beschwerdeverfahren ausgegangen werden misste.

Aus den dargelegten Griinden kann die Kammer auch der
Ansicht der Einsprechenden nicht folgen, dass der
Grundsatz der Rechtssicherheit eine Beschrankung der
Entscheidungsbefugnis der Beschwerdekammer in dem wieder
erbffneten Verfahren auf die noch nicht behandelte Frage
der Zulassung und gegebenenfalls die Relevanz des
zweiten Mehlhorn-Gutachtens fiir die Sachentscheidung
gebiete und somit zugleich ausschlieRe, lber die bereits
behandelten Fragen erneut und gegebenenfalls

unterschiedlich zu entscheiden.

Somit liegen gegen die Ersetzung des urspringlich

bestimmten technischen Mitglieds G. Seufert und des
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urspringlich bestimmten rechtskundigen Mitglieds
D. Rogers durch jeweils einen Vertreter letztlich keine

durchgreifenden Einwadnde vor.

Die Beschwerdekammer kommt daher zu dem Schluss, dass
Frau G. Seufert durch Herrn J.-B. Ousset und Herr

D. Rogers durch Herrn C.-P. Brandt ersetzt werden sollen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Fir das wieder aufzunehmende Verfahren vor der
Beschwerdekammer 3.3.01 wird Frau G. Seufert durch Herrn

J.-B. Ousset und Herr D. Rogers durch Herrn C.-P. Brandt

ersetzt.
Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende
M. Schalow C. M. Radke
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