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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hatte gegen die
auf den 21 April 2006 datierte erste Zwischen-
entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
Patent Nr. 1 081 067 in geadndertem Umfang
aufrechterhalten wurde, eine erste Beschwerde

eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit sowie mangelnde
erfinderische Tatigkeit), und im Hinblick auf Artikel

100 ¢) EPU (unzuldssige Anderungen) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war in ihrer o.g. ersten
Zwischenentscheidung zu der Auffassung gelangt, dass
das Patent in gedndertem Umfang auf der Basis des mit
Telefax vom 9. Januar 2004 als Hauptantrag
eingereichten Anspruchs 1 den Erfordernissen des EPU

genuge.

Auf die erste Beschwerde der Beschwerdefiihrerin, in der
diese eine neue Entgegenhaltung, die E7, einreichte und
u.a. mangelnde erfinderische Tatigkeit auf der Basis
der Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen Eb5
(bereits im vorangegangenen Einspruchsverfahren
eingereicht) und E7 geltend gemacht hatte, hob die
Beschwerdekammer 3.2.07, in ihrer damaligen Besetzung,
durch ihre Entscheidung T 990/06 vom 8. Juni 2009 die
angefochtene Entscheidung auf und verwies die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste
Instanz zurick, da sie die Begehung eines
schwerwiegenden Verfahrensfehlers hinsichtlich der
Besetzung der Einspruchsabteilung nicht ausschlieBen

konnte.
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In ihrer auf den 18. August 2009 datierten (zweiten)
Zwischenentscheidung, welche im schriftlichen Verfahren
und ohne jegliche Korrespondenz mit den Parteien
getroffen wurde, hielt die Einspruchsabteilung das
Patent in der in ihrer ersten Zwischenentscheidung
aufrechterhaltenen Fassung aufrecht. Sie nannte
auBerdem unter Punkt 8.1 dieser zweiten
Zwischenentscheidung die Namen der Mitglieder der
Einspruchsabteilung, die sowohl an der am 31. Marz 2006
durchgefiithrten mindlichen Verhandlung teilnahmen als
auch an der ersten sowie an der zweiten
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung mitgewirkt
hatten.

Den Erlass ihrer zweiten Zwischenentscheidung ohne
Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung, trotz
entsprechenden, hilfsweise gestellten Antrdge seitens
beider Parteien, begrindete die Einspruchsabteilung
unter Punkt 8.2 ihrer zweiten Zwischenentscheidung wie

folgt:

"Durch die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
wurden alle vor der Bekanntgabe der Entscheidung
bestehenden Antrdge wieder anhdngig. Dies betrifft
insbesondere die hilfsweisen Antrdge beider Parteien
auf miindliche Verhandlung, welchen Antrdgen durch die
miindliche Verhandlung am 31.03.2006 jedoch bereits
entsprochen wurde. Die in Schreiben vom 15.09.2008
(Einsprechende) bzw. 26.11.2008 (Patentinhaberin)
hilfsweise gestellten Antrdge auf erneute miindliche
Verhandlung vor der Einspruchabteilung werden somit
abgelehnt, da die Parteien und der dem Verfahren
zugrunde liegende Sachverhalt unverdndert geblieben
sind (Artikel 116(1) EPU)" (Hervorhebung durch die

Kammer) .
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Mit ihrer (zweiten) Beschwerde datiert vom 14. Oktober
2009 beantragte die Beschwerdefihrerin (Einsprechende)
die Aufhebung dieser zweiten Zwischenentscheidung und
den Widerruf des Patents in vollem Umfang, die
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wegen schwerwiegender
Verfahrensfehlern bzw. wegen der Verletzung ihres
Anrechts auf rechtliches Geh&hr gemaB Artikel 113 (1)
EPU und die Zuriickverweisung der Angelegenheit an die
erste Instanz.

Sie regte auberdem an bzw. sie bat darum, in Anbetracht
des durch die Einspruchsabteilung begangenen erneuten
schweren Verfahrensfehlers, eine andere
Einspruchsabteilung mit der Angelegenheit im Rahmen der
Zuriickverweisung zu betrauen.

Hilfsweise wurde die Anberaumung einer miindlichen

Verhandlung beantragt.

Mit ihrem Schreiben vom 3. Marz 2010 beantragte die
Beschwerdegegnerin die Zurickweisung der zweiten
Beschwerde, hilfsweise die Zuriickverweisung der
Angelegenheit an die erste Instanz und weiter
hilfsweise die Anberaumung einer miindlichen

Verhandlung.

Mit ihrem Schreiben vom 11. Oktober 2013 lud die Kammer
die Parteien zu einer auf den 10. Januar 2014

terminierten miindlichen Verhandlung ein.

In der dieser Ladung beigefligten Anlage teilte die
Kammer den Parteien mit, dass sie den in Bezug auf die
Zusammensetzung der flir die zweite Zwischenentscheidung
zustandigen Einspruchsabteilung erhobenen Einwand
seitens der Beschwerdefiihrerin als nicht gerechtfertigt
finde, siehe Punkte 2.1, 2.1.1 und 2.1.2 der Anlage.

Die Kammer teilte den Parteien weiterhin mit, dass sie
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die Nichtberiicksichtigung der von der
Beschwerdefiihrerin vorgetragenen Argumenten ausgehend
von E7 in der zweiten Zwischenentscheidung und das
Erlassen dieser Entscheidung ohne Durchfiihrung einer
mindlichen Verhandlung als zweifache Verletzung des
rechtlichen Gehdrs der Beschwerdefiithrerin betrachte und
beabsichtige, die Angelegenheit an die erste Instanz
zuriickzuverweisen sowie die Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr anzuordnen, siehe Punkte 2.2 und 2.2.1
bis 2.2.9 der Anlage.

Die Kammer stellte den Parteien anheim, im Falle ihres
Einverstadndnisses mit diesem beabsichtigten Vorgehen,
ihren jeweiligen Antrag auf Durchfihrung einer

mindlichen Verhandlung zurlckzuziehen.

Mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2013 erklarte die
Beschwerdefiihrerin, dass der ihrerseits gestellte
Hilfsantrag auf Durchfihrung einer mindlichen
Verhandlung nicht weitergefiihrt werde und sie mit der
Zurickverweisung an die erste Instanz sowie der
Rickzahlung der Beschwerdegeblihr einverstanden sei. Sie
bat dann folgerichtig "um Entscheidung im schriftlichen

Verfahren".

Mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2013 teilte die
Beschwerdegegnerin der Kammer mit, dass sie ihren
Antrag auf Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung
zuriickziehe, falls die Kammer die Angelegenheit direkt
an die erste Instanz zurick verweise und die

Rickzahlung der Beschwerdegebiihr anordne.

Mit Verfigung vom 26. November 2013 hob die Kammer den
Termin zur mindlichen Verhandlung vom 10. Januar 2014

auf und entschied die Angelegenheit im schriftlichen
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Verfahren.

Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Nennung auf dem Deckblatt der angefochtenen
Entscheidung in der Online-Akte eines vierten Mitglieds

der Einspruchsabteilung

Auf dem Blatt 2 der zugestellten zweiten
Zwischenentscheidung seien die technischen Mitglieder
L. Appelt, M. Lawder und S. Sundquist als Mitglieder
der Einspruchsabteilung angegeben.

Im Gegensatz dazu weise die im Internet im Rahmen der
Online-Akteneinsicht zugadngliche Version der
angefochtenen Zwischenentscheidung eine andere
Besetzung der Einspruchsabteilung auf, wobei an der
Zwischenentscheidung zusatzlich das rechtskundige
Mitglied W. Ungler mitgewirkt habe.

Es liege daher eine Diskrepanz betreffend die Besetzung
der Einspruchsabteilung und somit wieder ein

schwerwiegender Verfahrensfehler vor.

Verletzung des Anrechts der Beschwerdefiihrerin auf
rechtliches Gehor, Artikel 113 (1) EPU

Im Anschluss an die Entscheidung T 990/06, mit der die
Angelegenheit an die erste Instanz zurickverwiesen
wurde, sel es weder zu einem weiteren Schriftwechsel
noch zur Durchfilhrung einer miindlichen Verhandlung
gekommen. Dabei habe die Beschwerdefiihrerin in ihrer
Eingabe vom 15. September 2008 die Durchfihrung einer
miindlichen Verhandlung, falls die Angelegenheit, wie
geschehen, an die erste Instanz zuriickverwiesen werden
wiirde, hilfsweise beantragt. Zudem hatte die

Beschwerdefihrerin bereits ausfihrlich in ihrer
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Beschwerdebegrindung zu den Grinden der ersten
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Stellung
genommen. Die Einspruchsabteilung habe sich in ihrer,
ohne die Durchfihrung einer miindlichen Verhandlung
getroffenen, zweiten Zwischenentscheidung mit dem
Inhalt der o.g. Beschwerdebegriindung iberhaupt nicht
auseinandergesetzt. Denn die sachliche Begriindung
dieser Zwischenentscheidung decke sich vollstadndig mit
der Begriindung der ersten Zwischenentscheidung.
Dadurch sei das rechtliche Gehdr gemal Artikel 113 (1)

EPU verletzt worden.

Die Beschwerdegegnerin verwies in ihren Schreiben vom
3. Marz 2010 auf ihr bisheriges Vorbringen im

vorausgegangenen Beschwerde- bzw. Einspruchsverfahren.

Entscheidungsgrinde

Nennung auf dem Deckblatt der angefochtenen
Entscheidung in der Online-Akte eines vierten Mitglieds

der Einspruchsabteilung

Unter den Punkten 2.1, 2.1.1 und 2.1.2 ihrer Anlage zur
Ladung zur mindlichen Verhandlung stellte die Kammer

folgendes fest.

"Die Beschwerdefiihrerin macht einen (erneuten)
schwerwiegenden Verfahrensfehler geltend, da in der
Online-Akte auf dem Deckblatt der angefochtenen
Entscheidung (wieder) ein viertes Mitglied der

Einspruchsabteilung genannt wird.

In der der Beschwerdefiihrerin zugestellten Fassung 1ist
auf dem Formblatt 2327, Blatt 2 dieser Name gestrichen.

AuBerdem enthdlt die Begriindung der angefochtenen
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Entscheidung unter Ziffer 8.1 eine Erlduterung zur
geltenden Besetzung der Einspruchsabteilung. Danach hat
die Einspruchsabteilung ihren urspriinglichen Beschluss
zur Erweiterung vom 3. Mai 2005 am 15. November 2005
wieder aufgehoben. Sie fihrt ferner aus: "Somit ist
festzustellen, dass seit dem 15.11.2005 ... die
Einspruchsabteilung aus den Mitgliedern L. Appelt als
Vorsitzender, M. Lawder als 2. Priifer und S. Sundquist

als 1. Priifer bestand und noch besteht...".

Nach der Einspruchsakte wurde die Entscheidung am 12.
August 2009 von den o.g. drei technisch qualifizierten
Mitgliedern der Einspruchsabteilung getroffen und
unterzeichnet (Formblatt 2339, Blatt 2). Im Hinblick
auf das Erfordernis der Unterzeichnung der Entscheidung
nach Regel 113 (1) EPU und der Zustellung der
Entscheidung gemdB Artikel 119 EPU und Regel 125 EPU
sind die Original-Entscheidung und die zugestellte
Ausfertigung derselben mafB3geblich. Diese beiden
Fassungen stimmen vorliegend iiberein. Da sich zudem die
Zusammensetzung der Einspruchsabteilung auch aus den
Entscheidungsgriinden (s.o.) ergibt, handelt es sich bei
der Fassung der Entscheidung in der Online-Akte
offensichtlich um eine inkorrekte Eingabe. Hieraus auf
einen schwerwiegenden Verfahrensfehler zu schliefBen,
ist nach der vorldufigen Meinung der Kammer nicht

gerechtfertigt".

Dieser Feststellung der Kammer wurde seitens der
Beschwerdefilthrerin nicht widersprochen. Die Kammer
sieht nach nochmaliger Uberpriifung der Sach- und
Rechtslage keinen Grund von ihrer o.g. Feststellung

abzuricken.
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Verletzung des Anrechts der Beschwerdefiihrerin auf
rechtliches Gehor, Artikel 113 (1) EPU

In Bezug auf die von der Beschwerdefithrerin geltend

gemachten VerstohBe gegen das rechtliche Gehdr machte
die Kammer in der auf den 11. Oktober 2013 datierten
Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung folgende

Anmerkungen.

"2.2.2 Die vorliegende Angelegenheit wurde gemdlB Punkt
2 des Tenors der vorausgegangenen Entscheidung T 990/06
auf der Basis des Artikels 111 (1) EPU an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung
zurlickverwiesen. Die Einspruchsabteilung wurde dadurch
zur welteren Durchfiihrung des Einspruchsverfahrens
gehalten. Dabei hitte sie die mit dem
Beschwerdeverfahren verdnderte Sachlage berilicksichtigen

missen.

2.2.3 Die Beschwerdefiihrerin hatte ndmlich mit ihrer
Beschwerdebegriindung die Sachlage insofern gedndert,
indem sie u.a. eine neue Entgegenhaltung eingereicht
und mangelnde erfinderische Tdtigkeit auf der Basis der
Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen E5 und EI1
bzw. E5 und E7 geltend gemacht hat.

2.2.4 In der Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung vom 18. August 2009 wird nur auf
die Entgegenhaltungen E1, E3, E5 und E6 Bezug genommen.
Ausgehend von der E1 als ndchstliegendem Stand der
Technik wird in dieser Entscheidung dem Gegenstand des
Anspruchs 1 gemdB dem Hauptantrag das Vorliegen einer

erfinderischen Tidtigkeit zugesprochen.

2.2.5 Die Einspruchsabteilung hat somit das rechtliche
Gehér, das der Beschwerdefiihrerin nach Artikel 113 (1)
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EPU zusteht, verletzt, indem die Argumente, die von E7
ausgehen, keine Berlicksichtigung gefunden haben. Die
angefochtene Entscheidung erfiillt somit auch nicht die
Anforderungen der Regel 111 (2) EPU, indem sie zu

dieser Argumentationslinie keine Begriindung aufweist.

2.2.6 Unter Abschnitt 8.2 derselben Entscheidung wird
die Ablehnung der Antrdge der Parteien auf miindliche
Verhandlung damit begriindet, dass es sich um eine

"unverdnderte Sachlage" handelt.

2.2.7 Dies war jedoch in der vorliegenden Angelegenheit
nicht der Fall, siehe Punkt 2.2.3 oben.

2.2.8 Durch das Erlassen der angefochtenen
Entscheidung, ohne Durchfiihrung einer seitens der
Beschwerdefiihrerin beantragten miindlichen Verhandlung

1st das rechtliche Gehdr ein weliteres Mal verletzt.

2.2.9 In Anbetracht dieser wesentlichen
Verfahrensfehler beabsichtigt die Kammer, die
Angelegenheit direkt an die erste Instanz
zurlickzuverweisen und die Riickzahlung der

Beschwerdegebiihr anzuordnen".

Diesen o0.g. Feststellungen der Kammer wurden seitens
der Parteien nicht widersprochen. Beide Parteien zogen
anschlieBlend ihre hilfsweise gestellten Antrage zur
Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung zuriick und
waren mit der seitens der Kammer vorgeschlagenen
direkten Zuriickverweisung der Angelegenheit an die
erste Instanz und die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr
einverstanden, siehe Punkte VIII und IX oben. Die
Kammer sieht nach nochmaliger Uberpriifung der Sach- und
Rechtslage keinen Grund von ihren o.g. Feststellungen

bzw. von ihrer beabsichtigten Vorgehensweise
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abzuricken.

Anmerkung der Kammer in Bezug auf die seitens der
Beschwerdefiihrerin angeregte bzw. erbetene Umbesetzung

der Einspruchsabteilung

Die Kammer machte unter Punkt 2.3 ihrer Anlage zur

Ladung zur mindlichen Verhandlung folgende Anmerkung:

"Die Kammer merkt welterhin an, dass filir die von der
Beschwerdefiihrerin allfdllig angeregte bzw. erbetene
Umbesetzung der Einspruchsabteilung (Seite 9 der
Beschwerdebegriindung) keine Begriindung angegeben 1ist,
und dass eine solche Umbesetzung ohnehin in dem

Kompetenzbereich des zustdndigen Direktors fallt".

Die o.g. Anmerkung der Kammer wurde seitens der
Beschwerdefithrerin nicht widersprochen, bzw. in keiner
Weise kommentiert. Die Kammer, nach nochmaliger
Uberpriifung der Sach- und Rechtslage, sieht keinen

Grund diese Meinung zu andern.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.

3. Die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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