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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerden der Beschwerdefiihrer I (Patentinhaber)
und II (Einsprechender 2) richten sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung vom

12. November 2010, mit welcher das europadische Patent
Nr. 1 197 201 in geédnderter Form aufrechterhalten

wurde.

In einem Bescheid der Beschwerdekammern wvom

13. Februar 2012 nach Regel 100(2) EPU wurde den
Parteien mitgeteilt, dass aus den Akten ersichtlich
sei, dass die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung
nicht den Vorschriften des Artikels 19(2) EPU geniigte.

Mit seiner ersten Eingabe im Beschwerdeverfahren, einem
Schriftsatz vom 22. Marz 2012, beantragte der weitere
Verfahrensbeteiligte (Einsprechender 1) als Hauptantrag
die Zurickweisung der Beschwerde des Beschwerdefiithrers
I und stellte hilfsweise einen Antrag auf mindliche
Verhandlung. Zusatzlich beantragte er, dass die Kammer
in der Sache entscheide und nicht an die
Einspruchsabteilung zurlickverweise. Ferner beantragte
er eine schriftliche Zwischenentscheidung tber die

Zurickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung.

Der Beschwerdefiihrer II zog mit Schriftsatz vom

22. Februar 2012 seinen hilfsweise gestellten Antrag
auf mindliche Verhandlung zuriick und beantragte mit
Schriftsatz vom 10. April 2012 ebenfalls, dass die
Kammer nicht zurlckverweise, sondern in der Sache
entscheide, da die fehlerhafte Zusammensetzung der
Einspruchsabteilung ein rein formaler Mangel sei, den
jedoch das Interesse der Offentlichkeit an

Rechtssicherheit iberwiege.



VI.

VII.
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Im Annex zur Ladung teilte die Kammer den Beteiligten
mit, dass die Zurilickverweisung an die
Einspruchsabteilung keine Ermessensentscheidung der
Kammer sei, sondern gemidBR Artikel 19(2) EPU, einen
schwerwiegenden Verfahrensfehler darstelle, der in
jedem Fall eine Zurickverweisung an die

Einspruchsabteilung erfordere.

Der Verfahrensbeteiligte (Einsprechender 1) zog
daraufhin seinen Antrag auf mindliche Verhandlung
zuriick. Die Ladung zur mindlichen Verhandlung vor der

Kammer wurde aufgehoben.

Der Beschwerdefiithrer I beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Sache an die
Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen. Hilfsweise

beantragte er eine miindliche Verhandlung.

Der Beschwerdefiihrer II und der weitere
Verfahrensbeteiligte beantragten, dass nicht an die
Einspruchsabteilung zurlickverwiesen werde, sondern dass

die Kammer in der Sache entscheide.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Nach Artikel 19(2), zweiter Satz, EPU kann ein Priifer,
der am Erteilungsverfahren mitgewirkt hat, nicht den
Vorsitz im Einspruchsverfahren gegen dasselbe Patent

fihren.

Aus den Akten ist ersichtlich, dass Frau B. wahrend des
gesamten Einspruchsverfahrens die Vorsitzende der
Einspruchsabteilung war. Im vorangestellten

Erteilungsverfahren war sie vom 27. Januar 2003 (d.h.
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vor Erlass des ersten Priifungsbescheides) bis zum 8.
September 2006 als Vorsitzende der Prifungsabteilung

registriert.

Frau B. war von Anfang des Erteilungsverfahrens bis 3
Wochen vor Versand der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU
1973 als Vorsitzende der Prifungsabteilung registriert.
Somit kann man davon ausgehen, dass sie im Sinne wvon
Artikel 19(2) EPU am Erteilungsverfahren mitgewirkt
hat, weshalb hieraus eine Verletzung von Artikel 19(2),
Satz 2, EPU resultiert.

Frau A. war sowohl im Erteilungsverfahren, als auch im
Einspruchsverfahren als erste Priferin tatig. Es haben
also insgesamt zwei Mitglieder der Einspruchsabteilung,
Frau B. und Frau A., am Erteilungsverfahren mitgewirkt,
weshalb hier eine Verletzung von Artikel 19(2), Satz 1,
EPU vorliegt.

Nach der einschldgigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (vgl. die Entscheidungen T 251/88,

T 939/91, T 382/92, T 476/95, T 838/02, T 825/08,

T 1349/10, T 1700/10) stellt die fehlerhafte Besetzung
der Einspruchsabteilung einen schwerwiegenden
Verfahrensmangel dar, der zur Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung gemal Artikel
111 EPU und zur Riickzahlung der Beschwerdegebiihr fiihrt.

Der weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechender 1)
brachte vor, dass die beiden Beschwerdefiihrer die
fehlerhafte Zusammensetzung der Einspruchsabteilung in
der Beschwerdebegriindung nicht geriigt hadtten. Da es
auch im Interesse der beiden Beschwerdefiihrer lage,
einen raschen Abschluss des Verfahrens zu erreichen,

konne, entsprechend der Entscheidung T 838/02, eine
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Zurickverweisung an die Einspruchsabteilung

unterbleiben.

Indessen ist festzustellen, dass die Verfahrensotkonomie
nur dann ein Entscheidungskriterium sein kann, wenn es
sich um Ermessensentscheidungen der Kammer handelt. Der
Wortlaut des Artikels 19(2) EPU lidsst jedoch kein
Ermessen zu. Auch die von dem weiteren
Verfahrensbeteiligten (Einsprechender 1) angezogene
Entscheidung T 838/02 trifft auf den vorliegenden Fall
nicht zu, da hier die am Verfahren beteiligten Parteien
unterschiedliches Interesse haben, nadmlich einerseits
die Zurickverweisung an die Einspruchsabteilung, welche
von Beschwerdefiihrer I beantragt wurde und andererseits
die Antrage des Beschwerdefithrers II und des weiteren
Verfahrensbeteiligten (Einsprechender 1), dass nicht an

die Einspruchsabteilung zurickverwiesen werde.

Anders als in dem T 838/02 zugrunde liegenden
Verfahren, in dem das Patent von der ersten Instanz
widerrufen wurde, ist im vorliegenden Fall die
Aufrechterhaltung des Patentes in geadnderter Form
angefochten. Von der angefochtenen, mit einem
wesentlichen Verfahrensmangel behafteten Entscheidung
ist somit auch die Offentlichkeit betroffen (vgl. auch
die Entscheidung T 1349/10).

Da sowohl die erste Priiferin als auch die Vorsitzende
der Einspruchsabteilung im Erteilungsverfahren
mitgewirkt haben, verstoRt die Zusammensetzung der

Einspruchsabteilung gegen Artikel 19(2) EPU.

Der VerstoB gegen Artikel 19(2) EPU stellt einen
wesentlichen Verfahrensmangel dar, weshalb die

Rickzahlung der Beschwerdegebiihren angeordnet wird.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung zurilickverwiesen.

3. Die Riuckzahlung der Beschwerdegebiihren wird angeordnet

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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C. Rodriguez Rodriguez P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



