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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung, mit der das Patent Nr. 1 477 231 in
geanderter Fassung aufrechterhalten wurde, form- und

fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent in vollem Umfang unter
Geltendmachung der Einspruchsgriinde nach Artikel 100 a)

und c¢) EPU angegriffen worden.

Die verfahrensbestimmenden Antrage der Parteien zu
Beginn des Beschwerdeverfahrens gemal Artikel 12 (1) a)

und b) VOBK lauten:

Fir die Beschwerdefiihrerin:
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
den Widerruf des europaischen Patents Nr. 1 477 231

sowie die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr.

Fir die Beschwerdegegnerin:
die Zurickweisung der Beschwerde und
die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter
Fassung,
hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf der Basis eines der im
Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrage O,
1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4 und 4A,
wobei der Hilfsantrag 1 der von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung

entspricht.

Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung teilte die
Kammer ihre vorlaufige Meinung zu den o.g. Antragen

mit, derzufolge die angefochtene Entscheidung einen



VI.

VIT.
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Verfahrensmangel aufweise wegen fehlender Begriindung
zur Frage der von der Beschwerdefiihrerin geltend

gemachten unzuldssigen Anderung der Beschreibung.

Beide Parteien nahmen hierzu Stellung, wobei die
Beschwerdegegnerin schriftsatzlich zusatzlich und
weiter hilfsweise beantragte,
die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung
zurickzuverweisen, falls die Beschwerdekammer die
von der Beschwerdefiihrerin spat eingereichten
Entgegenhaltungen (D11 und D25 bis D27) oder
verspateten Argumenten zulassen sollte, sowie
flir diesen Fall der Zurickverweisung, der

Beschwerdefiihrerin die Kosten aufzuerlegen.

Am 4. Juni 2018 fand eine miindliche Verhandlung vor der
Kammer statt, in der die Frage des Vorliegens eines
wesentlichen, die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr
rechtfertigenden Verfahrensmangels im Sinne von Regel
103 (1) a) EPU und Artikel 11 VOBK sowie, in der Folge,
die Frage der Zurlckverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung erdrtert wurden (Artikel 111 EPU
und Artikel 11 VOBK), die die Beschwerdefiihrerin im
Termin beantragte und der die Beschwerdegegnerin

widersprach.

Die Entscheidung wurde am Schluss der miindlichen

Verhandlung verkundet.

Die Beschwerdefiihrerin machte einen Begriindungsmangel
der angefochtenen Entscheidung geltend, weil diese
keine Diskussion dariber enthalte, warum die von ihr
beanstandete Streichung des in den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen (siehe die A-Schrift) enthaltenen
Absatzes [15] zu keiner unzuldssigen Anderung fiihrte.

Hierdurch habe die Einspruchsabteilung das elementare



VIIT.
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Recht der Beschwerdefiihrerin auf eine begriindete
Entscheidung in schwerwiegender Weise verletzt. Der
Antrag auf Zurickverweisung der Angelegenheit sei
explizit zwar erst wadhrend der mindlichen Verhandlung
worden, aber implizit bereits in der

Beschwerdebegrindung enthalten gewesen.

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin fiihre der
unstreitige Begriindungsmangel weder zu einer
automatischen Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung, noch sei eine solche vorliegend
gerechtfertigt. Die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern zeige, dass insbesondere ein
Begriindungsmangel die Zurickverweisung nicht zwingend
als Folge habe, insbesondere wenn der diesbeziigliche
Einwand durch die Einspruchsabteilung, wie im
vorliegendem Fall inhaltlich bearbeitet worden ware. Im
Ubrigen sei der diesbeziigliche Antrag der
Beschwerdefiithrerin verspatet und deshalb nicht zu
beriicksichtigen. Vor diesem Hintergrund sei die Kammer
nicht befugt, die Angelegenheit ex officio
zuriickzuverweisen. Uberdies gebe es im vorliegendem
Fall einen besonderen Grund gegen eine Zurickverweisung
im Sinne von Artikel 11 VOBK, da eine solche zu einer
erheblichen und unannehmbaren Verzodgerung des
Verfahrens, moglicherweise sogar iber die Laufzeit des

Streitpatents hinaus fiihrte.
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Entscheidungsgriunde

1. Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

1.1 Unstreitig und durch die Verfahrensakte belegt ist,
dass die Beschwerdefilhrerin mit ihrem Einspruch u.a.
Einwdnde unter Artikel 100 c) EPU betreffend die
Streichung des Absatzes [15] der urspringlichen
Beschreibung erhoben hatte, die in der ersten der
beiden mindlichen Verhandlungen vor der
Einspruchsabteilung diskutiert wurde. Dazu erhalt die
angefochtene Entscheidung weder explizit noch implizit
als Begrindung dienende Ausfihrungen der

Einspruchsabteilung.

1.2 GemdaB Regel 111 (2) EPU sind anfechtbare Entscheidungen
zu begriinden. Der diesem Erfordernis innewohnende Grund
ist eng mit dem in Artikel 113 EPU verankerten

Grundsatz des rechtlichen Gehors wverbunden.

Voraussetzung der Gewahrung dieses fundamentalen
Verfahrensrechts ist, dass den Beteiligten nicht nur
die Gelegenheit gegeben wird, sich zu den fir die
Entscheidung maBgeblichen Tatsachen und Uberlegungen zu
duBern, sondern dass diese AuBRerungen auch
berticksichtigt, d.h. im Hinblick auf ihre Relevanz filr
die Entscheidung in der Sache lberprift werden.

Artikel 113 (1) EPU gewdhrt mithin einen Anspruch
darauf, dass das entscheidende Organ den Parteien
gestattet, ausreichend Argumente zu allen wesentlichen
Aspekten des Falles vorzubringen, dass es dieses
Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in seiner
Entscheidung wirdigt. Auch wenn es nicht notwendig ist,
in einer Entscheidung im Detail auf jedes einzelne
Argument der Beteiligten einzugehen, so muss die

Begrindung es den Beteiligten dennoch jedenfalls die
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Feststellung ermdglichen, ob ihre Argumente gebiithrend
beriicksichtigt wurden, selbst wenn sie nicht anerkannt
werden (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8.
Auflage 2016, Kap. III.B.2.4.1, mit weiteren

Nachweisen) .

Diesem Erfordernis entspricht die angefochtene
Entscheidung ganz offensichtlich und unstreitig nicht,
so dass ein wesentlicher Verfahrensmangel des

Einspruchsverfahrens vorliegt.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

Nach Artikel 11 VOBK verweist eine Kammer die
Angelegenheit an das Organ zuriick, das die angefochtene
unter einem wesentlichen Verfahrensmangel leidende
Entscheidung erlassen hat, es sei denn, dass besondere

Grinde gegen die Zurilickverweisung sprechen.

Aus dieser Bestimmung ergibt sich damit im Falle des
Vorliegens eines wesentlichen Verfahrensmangels die
Zurickverweisung der Angelegenheit als Regelfall, wvon
dem im Falle von besonderen Griinden abgesehen werden
kann. Ob solche durch den Terminus "besondere"
qualifizierten Grinde tatsachlich vorliegen und
anerkannt werden koénnen, obliegt der Beurteilung
seitens der Kammer, die insoweit eine
Ermessensentscheidung dariiber trifft, ob sie anstelle
der Zurickverweisung selbst abschlieRBend iber die

Angelegenheit entscheidet.

Die Beschwerdegegnerin macht ebensolche besonderen
Grinde geltend und begehrt eine (Ermessens-)
Entscheidung der Kammer, von der (Regel-)
Zurickverweisung abzusehen. Dieses Begehren stitzt sie

zum einen darauf, dass kein zuldssiger Antrag der
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Beschwerdefilhrerin vorliege und die Kammer die
Zurlickverweisung nicht ex officio anordnen dirfe (dazu
unter 2.3 und 2.4), und zum anderen auf Umstande, die
flir eine Fortfihrung des Beschwerdeverfahrens sprachen

(dazu unter 2.5 und 2.06).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist der
Antrag der Beschwerdefihrerin auf Zurickverweisung
nicht verspatet gestellt worden und damit nicht nach

Artikel 13 VOBK unberiicksichtigt zu lassen.

Wie von der Beschwerdefilhrerin zutreffend im Termin zur
mindlichen Verhandlung angemerkt, ist der Antrag auf
Zurlickverweisung bereits implizit in ihrem zusammen mit
der Beschwerdebegrindung gestellten und begrindeten
Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wegen
Vorliegens eines wesentlichen (Begriindungs-) Mangels
enthalten. Zudem ist die Zurlickverweisung der
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung ein "Minus"
gegenliber dem (vorliegend unstreitig gestellten) Antrag
auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

Widerruf des Patents.

Erganzend dazu ist anzumerken, dass entgegen der
Meinung der Beschwerdegegnerin eine Zurickverweisung
der Angelegenheit ohnehin im Ermessen der
Beschwerdekammer steht und von ihr auch ohne

entsprechenden Antrag entschieden werden kann.

Dies ergibt sich zum einen aus Artikel 111 (1), Satz 2
EPU. Nach dieser grundlegenden Bestimmung betreffend
die Entscheidung liber die Beschwerde wird "die
Beschwerdekammer ... entweder im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, oder verweist die

Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ
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zurick". Welche dieser Moglichkeiten die zustandige
Beschwerdekammer wahlt, hangt von den konkreten
Umstédnden des Einzelfalls ab und steht im
pflichtgemalen Ermessen der zustandigen
Beschwerdekammer (siehe Giinzel/Beckedorf in Benkard,
EPU, 2. Auflage 2012, Art. 111, Rdnrn 38 f., mit

weiteren Nachweisen) .

Zum anderen setzt auch Artikel 11 VOBK fir den
"Spezialfall" der Zurickverweisung bei Vorliegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels keinen diesbeziiglichen

Antrag zwingend voraus.

Zur Frage der Zurlickverweisung als solcher macht die
Beschwerdegegnerin geltend, dass diese deshalb nicht
gerechtfertigt sei, weil der betreffende, in der
angefochtene Entscheidung nicht behandelte Einwand der
Beschwerdefiithrerin von der Einspruchsabteilung
ausweislich des Protokolls der ersten miindlichen
Verhandlung vom 5. Dezember 2012 inhaltlich bearbeitet
worden ware. Das Protokoll (siehe Seite 2) belege, dass
die Einspruchsabteilung den Parteien gestattet habe,
hierzu Argumente vorzubringen, dass sie dieses
Vorbringen zur Kenntnis genommen habe und dadurch zur
Auffassung gekommen sei, dass die Streichung dieses

Absatzes keine unzulidssige Erweiterung darstelle.

Dieses Argument iberzeugt indes nicht.

Der im Hinblick auf den Einspruchsgrund nach

Artikel 100 c¢) EPU von der Beschwerdefithrerin
formulierte Einwand stand der Aufrechterhaltung des
Streitpatents entgegen. Der festgestellte
Begriindungsmangel betrifft somit einen tragenden Grund
der angefochtenen Entscheidung. Das Fehlen einer

hinreichenden schriftlichen Begrindung in der
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angefochtenen Entscheidung stellt im Einklang mit der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, a.a.0., Kap.
IV.E.8.4.4) einen wesentlichen Verfahrensmangel im
Sinne von Regel 103 (1) a) EPU dar, der zur Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung fihren sollte. Die
Einspruchsabteilung hat es nédmlich verabsaumt, in der
Begrindung ihrer Entscheidung einen
entscheidungserheblichen Einwand in einer Art und Weise
abzuhandeln, dass es der Beschwerdefihrerin und der
Kammer ermdglicht wird, den Gedankengang der
Entscheidungsfindung zu verstehen und die Entscheidung
auf ihre Richtigkeit zu Uberprifen. Eine solche
Uberprifung ist vorliegend im Hinblick auf den
Einspruchsgrund gemdl Artikel 100 c¢) EPU nicht mdéglich.
Das Protokoll der ersten mindlichen Verhandlung vom
5.Dezember 2012 zeigt lediglich, dass dieser Einwand
erdrtert wurde und dass die Einspruchsabteilung
offenbar zur Auffassung kam, die Streichung des
Absatzes [15] stellte keine unzuldssige Erweiterung
dar. Eine Begrindung dieser Schlussfolgerung ist aber
weder im Protokoll vermerkt noch unmittelbar

ersichtlich.

Folglich ersetzt die Diskussion vor der
Einspruchsabteilung und die Erklarung der
Einspruchsabteilung im ersten Verhandlungstermin nicht
die nach Regel 111 (2), Satz 1 EPU erforderliche

Begrundung.

Die Beschwerdegegnerin macht schliefllich das Vorliegen
von besonderen Grinden im Sinne von Artikel 11 VOBK
geltend, die Angelegenheit nicht zurlckzuverweisen.
Insbesondere sei durch eine Zurickverweisung
unvermeidliche weitere erhebliche Verzdgerung des

Verfahrens zu befliirchten, die vor allem bei
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Berlicksichtigung der bisherigen Verfahrensdauer
unannehmbar ware. Diese Verzdgerung sei auch deshalb
inakzeptabel, weil mit aller Wahrscheinlichkeit keine
endglltige Entscheidung vor Ablaufzeit des

Streitpatents getroffen werden kdnne.

Obschon die Verfahrensdauer ein zuldssiges
Ermessenkriterium fiir die zu treffende Entscheidung
ilber ein Zurickverweisung der Angelegenheit ist (siehe:
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, a.a.O., Kap.
IV.E.7.4.5 b), und Giinzel/Beckedorf in Benkard, a.a.O.,
Rdnrn 43 f., jeweils mit weiteren Nachweisen), fihrt
diese vorliegend nicht dazu, dass die Kammer von einer

Zurickverweisung nach Artikel 11 VOBK absieht.

Es liegt vorliegend keine besondere "Verzdgerung des
Verfahrens" vor bzw. ist zu erwarten. Die bisherige
Verfahrendauer betragt, fir Einspruch und Beschwerde
zusammen, insgesamt sieben Jahre. Diese Dauer ist noch
nicht als ungewdhnlich einzustufen, zumal keine der
Parteien im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren je
einen Beschleunigungsantrag gestellt hat. Uberdies hat
auch die Beschwerdegegnerin eine Zurickverweisung
beantragt, wenn auch unter einem anderen, vorliegend
nicht entscheidungserheblichen Gesichtspunkt (siehe
Punkt V. oben). Dies lasst darauf deuten, dass selbst
die Beschwerdegegnerin die bisherige Verfahrensdauer
ganz offensichtlich noch nicht als so belastend
angesehen hat, dass eine Zurilickverweisung unter allen

Umstanden vermieden werden miUsste.

Uberdies nimmt die Kammer zur Kenntnis, dass
ausweislich der Mitteilung des EPA {ber das
Einspruchsverfahren (Amtsblatt EPA 2016 E42) das EPA
Anstrengungen unternimmt, die Dauer einfacher

Einspruchsverfahren auf 15 Monate zu verkiirzen.
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Insofern kann auch im vorliegenden Fall nach
Zurlickverweisung der Angelegenheit eine Entscheidung
der Einspruchsabteilung in angemessener Zeit erwartet
werden, jedenfalls sofern die Beteiligten keine
weiteren Tatsachen, Beweismittel und Antrage
vorbringen. Dabei ist eine Verfahrensbeschleunigung auf
Antrag einer Partei noch nicht beriicksichtigt.
Entsprechendes golte im Falle eines erneuten
Beschwerdeverfahrens. Die Befiirchtung der
Beschwerdegegnerin, das Verfahren zdge sich liber den
Ablauf des Patents hin, erscheint daher als nicht

durchschlagend.

Die Kammer vermag somit keine besonderen Griinde zu

erkennen, die gegen einer Zurickverweisung sprachen.

Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr

Regel 103 (1) a) EPU sieht die Riickzahlung der
Beschwerdegebliihr vor, sofern der Beschwerde durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rilickzahlung
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der

Billigkeit entspricht.

Durch die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wird
der Beschwerde insoweit stattgegeben. Dies erfillt das
erste vorgenannte Kriterium der Regel 103 (1) a) EPU.
Die unvollstédndige Behandlung des Einspruchsgrundes
nach Artikel 100 c) EPU seitens der Einspruchsabteilung
erfillt das weitere Kriterium dieser Regel, namlich das
Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels.

Die Kammer hé&lt bei Wirdigung der Gesamtumstande des
Falles eine Rickzahlung der Beschwerdegebiihr filr
geboten (siehe auch: Giinzel/Beckedorf in Benkard, EPU,
a.a.0., Rdnrn 42 und 80 ff.).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.

3. Die Riuckzahlung der Beschwerdegebithr wird angeordnet.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



