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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische
Patent EP-B-1 582 607 in geanderter Form auf der Basis
des in der miindlichen Verhandlung vom 27. September 2011
eingereichten Hauptantrags aufrecht zu erhalten,
Beschwerde eingelegt und die Aufhebung der Entscheidung
und den Widerruf des Streitpatents sowie die Rilckzahlung
der Beschwerdegeblihr aufgrund des wesentlichen
Verfahrensmangels der unzuldssigen Zusammensetzung der

Einspruchsabteilung, beantragt.

Das Patent war von der Priifungsabteilung bestehend aus
den Prifern A und B als Erstprifer, bzw. Zweitprifer

sowie Prifer C als Vorsitzender erteilt worden.

Gegen das Streitpatent war ein Einspruch unter

Artikel 100 (a) EPU, wegen mangelnder Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit, sowie unter Artikel 100 (c)
EPU, dass der Gegenstand des Patents iilber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

hinausgeht, eingereicht worden.

Die angefochtene Entscheidung wurde von der
Einspruchsabteilung bestehend aus Prifern A und B als
Erstprifer, bzw. Zweitprifer sowie Prifer D als
Vorsitzender in der mindlichen Verhandlung vom

27. September 2011 getroffen.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass die in den
unabhdngigen Ansprichen 1 und 22 im Prifungs- bzw.
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen nach

Artikel 100 (c) und 123 (2) EPU zul&dssig sind und alle
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im Einspruchsverfahren gednderten Anspriiche nicht gegen
Regel 80 EPU verstoBen. AuBerdem ist der Gegenstand des
Streitpatents in der geadnderten Fassung neu und beruht
auf einer erfinderischen Tatigkeit, insbesondere
gegeniber D5 als nachstkommenden Stand der Technik in
Verbindung mit D3. Anspruch 1 war im Hinblick auf
Artikel 84 EPU in der einteiligen Fassung abgefasst und
die Beschreibung wurde angepasst. Bezliglich D4 wurde in
einem obiter dictum dargelegt, warum es nicht als

nachstkommender Stand der Technik verwendet werden kann.

Mit Bescheid vom 17. August 2012 teilte die Kammer ihre
vorlaufige Meinung im Hinblick auf die Zusammensetzung
der Einspruchsabteilung, die die angefochtene

Entscheidung erlassen hat, mit.

Unter anderem stellte die Kammer eine Verletzung von
Artikel 19 (2) EPU fest, die einen wesentlichen
Verfahrensfehler darstelle und kiindigte ihre Absicht an,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die Sache zur
erneuten Priifung an eine richtig besetzte
Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen und die
Beschwerdegebiihr an die Beschwerdefiihrerin

zurickzuzahlen.

Die beiden Parteien wurden deshalb ersucht, ihre Antréage
klarzustellen bzw. mitzuteilen, ob ihre Antrdge auf eine
mindliche Verhandlung unter Bericksichtigung der

genannten Absicht der Kammer auch gelten sollten.

Mit ihrem Schreiben vom 16. Oktober 2012, iUbermittelt
mit Telefax am gleichen Tag, informierte die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Kammer, dass

sie als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer ihren
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Antrag auf miindliche Verhandlung zuriickziehe. Weitere

Ausfihrungen wurden nicht gemacht.

Mit dem Schreiben vom 25. Oktober 2012, mit Telefax am
selben Tag Ubermittelt, teilte die Beschwerdefiihrerin
mit, dass sie als Reaktion auf die in Aussicht gestellte
Zurliickverweisung auf die beantragte miindliche

Verhandlung verzichte und beantragte:

1. die Entscheidung aufzuheben und die Sache zur
erneuten Prifung an eine richtig besetzte
Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen, und

2. die Beschwerdegebithr nach Regel 103 (1) (a) EPU
aufgrund des genannten wesentlichen Verfahrensmangels

zurickzuzahlen.

Die Beschwerdefiihrerin hat im schriftlichen Verfahren
zur Frage der unzuldssigen Zusammensetzung der
Einspruchsabteilung im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Die Prifer A und B haben im Erteilungsverfahren in der
Prifungsabteilung mitgewirkt und das Dokument zur
Erteilungsabsicht vom 16. April 2008 als erster bzw.
zwelter Prifer unterschrieben. Auch in der
Einspruchsabteilung haben die Priifer A und B als erster
und zweiter Prifer mitgewirkt, so dass entgegen

Artikel 19 (2) EPU lediglich der Vorsitzende nicht am
Erteilungsverfahren mitgewirkt hat. Nach einschlagiger
Rechtsprechung ist in diesem Fall die Entscheidung wegen
Unzustandigkeit aufzuheben und an die Erstinstanz
zurlickzuverweisen (T 251/88, nicht im ABl. EPA
veroffentlicht) .
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Die Beschwerdegegnerin hat in ihrem Schreiben datiert
vom 3. Februar 2012 (Reaktion auf die Beschwerdeschrift)
zur Frage der Zusammensetzung der Einspruchsabteilung
keinerlei Stellung genommen und auch nicht innerhalb der
mit dem Bescheid vom 23. Marz 2012 gesetzten Frist von
vier Monaten eine Erwiderung auf die
Beschwerdebegriindung eingereicht. Sie hat auch nicht als
Reaktion auf den Bescheid der Kammer irgendwelche
diesbeziiglichen Argumente vorgebracht (siehe Punkt VI

oben) .

Entscheidungsgrinde

C7882.D

Wesentlicher Verfahrensfehler

GemaB Artikel 19 (2) EPU ist die Einspruchsabteilung so
zusammenzusetzen, dass die folgenden Erfordernisse
erfiillt sind (Betonung durch Fettdruck von der Kammer

hinzugefigt) :

"(2) Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei
technisch vorgebildeten Prifern zusammen, wvon denen
mindestens zweli nicht in dem Verfahren zur Erteilung des
europaischen Patents mitgewirkt haben dirfen, gegen das

sich der Einspruch richtet. ..".

Im vorliegenden Fall bestand die Prifungsabteilung aus
den Priifern A, B und C (letzterer als Vorsitzender), als
die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU (beabsichtigte
Erteilung, siehe EPA Form 2035.4 (Blatt 1) datiert wvom
16. April 2008 sowie EPA Form 2004, Blatt 4 datiert wvom
21. Mai 2008) erging. Die gleiche Zusammensetzung traf

die Erteilungsentscheidung vom 2. Oktober 2008. Die
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Einspruchsabteilung bestand, insoweit aus ihren
offentlich zugadnglichen Verfahrensunterlagen ersichtlich
auch aus den Priifern A und B, allerdings mit Prifer D
als Vorsitzender (siehe die Ladung zur miindlichen
Verhandlung EPA Form 2310 datiert vom 10. Februar 2011
bzw. das Protokoll der mindlichen Verhandlung EPA Form
2309 (Blatt 1) und die Zwischenentscheidung EPA Form
2327, Blatt 2, beide datiert vom 8. November 2011).

Somit ist aus den genannten Unterlagen der vorliegenden
Akte offensichtlich, dass die Zusammensetzung der
Einspruchsabteilung fir das Einspruchsverfahren gegen
das europédische Patent EP-B-1 582 607 das Erfordernis
von Artikel 19 (2) EPU nicht erfiillt, da zwei Mitglieder
der Einspruchsabteilung auch im Verfahren zur Erteilung
des betreffenden europaischen Patents mitgewirkt haben.
Einer dieser beiden Priifer ware fir das
Einspruchsverfahren vom zustdndigen Direktor, der die
Zusammensetzung der Einspruchsabteilung bestimmt, nicht
zUu bestimmen, bzw. ersetzen gewesen (vgl. Richtlinien
flir die Prifung im europdischen Patentamt, Version
Dezember 2007 oder April 2010, D-II, 2.1 und 2.3, und D-
v, 2).

Ob im vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung
urspringlich richtig zusammengesetzt war und diese
Zusammensetzung erst im Laufe des Verfahrens unter
Nicht-Beriicksichtigung des Artikels 19 (2) EPU
umgeandert wurde, 1ist aus der Offentlich zugadnglichen
Akte nicht ersichtlich. Es spielt auch fir die

Beurteilung des Falles keine Rolle.

Die Kammer mdchte aber darauf hinweisen, dass fiur beide

Falle vom zustandigen Direktor bzw. vom designierten
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Vorsitzenden iberpriift werden muss, dass die

Erfordernisse von Artikel 19 (2) EPU erfiillt sind.

Erst nach der miindlichen Verhandlung hat der Vorsitzende
festgestellt, dass die Zusammensetzung der
Einspruchsabteilung die Erfordernisse von Artikel 19 (2)

EPU nicht erfiillt.

Der Niederschrift der mindlichen Verhandlung datiert wvom
8. November 2011 wurde deshalb ein Bescheid (EPA Form
2906, Blatt 1) beigefiigt, in dem dieser Sachverhalt
festgestellt wurde. AuBerdem wurde korrekt darauf
hingewiesen, dass die Einspruchsabteilung diesen Fehler
nicht selber korrigieren konne. Dafiir wurden die
Parteien darauf hingewiesen, dass sie das Recht haben
diesen Fehler in einer Beschwerde zu bemdngeln. Die
Beschwerdegebiihr werde sodann gemdR Regel 103 (1) (a) EPU
zurlckbezahlt und die Sache an die Erstinstanz zur
weiteren Behandlung gemdB Artikel 111 (1) EPU

zurlUckverwiesen werden.

GemaR der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
stellt die Verletzung von Artikel 19 (2) EPU einen
wesentlichen Verfahrensfehler dar, wodurch die
Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben ist
(vgl. z.B. T 382/92, nicht im ABl. EPA verdffentlicht).
Die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr sowie - im
allgemeinen - eine Zurickverweisung der Sache zur
erneuten Prifung an eine richtig zu besetzende
Einspruchsabteilung ist dabei bedingt (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 6. Auflage 2010, Abschnitt VI.J.2.2; siehe
z.B. T 251/88 oder T 1700/10, beide nicht im ABl. EPA
veroffentlicht) .
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Hierzu mochte die Kammer bemerken, dass es der
Einspruchsabteilung nicht zusteht, Aussagen zu machen,
die unter die Entscheidungsbefugnis der Kammer fallen,
wie z.B. die Riickerstattung der Beschwerdegebiihr und die

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung.

Riickzahlung der Beschwerdegebiihr (Regel 103 (1) (a) EPU)

Wie die Kammer im oberen Punkt 1.4 festgestellt hat,
liegt dieser wesentliche Verfahrensfehler hier vor, die
Entscheidung muss daher aufgehoben werden. Weil keine
besonderen Griinde dagegen sprechen (dieser Fall wurde in
der Bearbeitung vorgezogen) ist die Sache nach

Artikel 11 VOBK zur weiteren Prifung an eine richtig
zusammenzusetzende Einspruchsabteilung

zurlickzuverweisen.

Da dieser wesentliche Verfahrensfehler die Ursache fir
die Zurickverweisung an die Erstinstanz darstellt,
entspricht die Riickzahlung der Beschwerdegebithr der
Billigkeit gemdB Regel 103 (1) (a) EPU, weshalb dem
entsprechenden Antrag der Beschwerdefiihrerin

stattgegeben wird.

Da beide Parteien auf eine miindliche Verhandlung
verzichteten (siehe obere Punkte VI und VII), konnte die
Kammer ohne eine miindliche Verhandlung zur vorliegenden

Entscheidung gelangen.



- 8 - T 0135/12

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung durch eine
korrekt zu besetzenden Einspruchsabteilung an die

Erstinstanz zuriUckverwiesen.

3. Die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.
Der Geschaftstellenbeamte: Der Vorsitzende:
G. Nachtigall H. Meinders
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