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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) hat gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung, mit der die
europadische Patentanmeldung Nr. 03740215.3

zuriickgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

In ihrer Beschwerdeschrift vom 19. Juni 2017 beantragte
die Beschwerdefiithrerin, die Entscheidung aufzuheben und
ein Patent aufgrund der anhadngigen Anspriiche zu
erteilen. Hilfsweise wurde beantragt, eine miindliche

Verhandlung anzuberaumen.

Zusammen mit der Beschwerdebegriindung (Schreiben

vom 20. September 2017) reichte die Beschwerdefiithrerin
einen neuen Hauptantrag sowie finf Hilfsantrdge ein.
Die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung wurde fir
den Fall beantragt, dass dem Hauptantrag nicht
stattgegeben werden kéonne. Dariliber hinaus wurden die
Rickzahlung der Beschwerdegebihr gemal Regel 103 (1) a)
EPU aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels und

die Beschleunigung des Verfahrens beantragt.

Am 27. Marz 2019 erging eine Mitteilung der Kammer
gemaB Regel 100 (2) EPU. Darin stellte die Kammer fest,
dass die Prifungsabteilung mehrere Verfahrensfehler
begangen hatte und stellte deshalb in Aussicht, die
Sache an die erste Instanz zuriickzuverweisen, wobei die
Beschwerdegebliihr wegen eines wesentlichen
Verfahrensmangels in voller Hohe zurlickzuzahlen ware
(Regel 103 (1) a) EPU) (siehe Punkt 3.1.3 der
Mitteilung der Kammer). In Punkt 4 der Mitteilung

fiihrte die Kammer noch Folgendes aus:

"Unter diesen Umstanden erscheint der hilfsweise

eingereichte Antrag auf mindliche Verhandlung nicht
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verfahrensdkonomisch, weil der einzige zur Debatte

anstehende Punkt die Zurickverweisung ware.

Die Beschwerdefiihrerin wird daher gebeten
klarzustellen, ob sie dennoch eine mindliche

Verhandlung wolle."

Mit Schreiben vom 24. Mai 2019 ersuchte die
Beschwerdefiithrerin, von der beabsichtigten
Zurlickverweisung abzusehen und in der Sache selbst
abschlieBend zu entscheiden. Sie erklarte, dass sie an

ihrem Antrag auf mindliche Verhandlung aufrechterhalte.

Die Kammer erlieB daraufhin am 15. Juli 2019 eine
zwelte Mitteilung gemdR Regel 100 (2) EPU, in der sie
die von der Beschwerdefiihrerin angefithrten Grinde
prifte. Sie erklarte, dass sie weiterhin beabsichtige,
die Sache an die erste Instanz zurlckzuverweisen. In
Punkt 6 der Mitteilung stellte die Kammer abschlieBend
fest:

"Sollte die Beschwerdefihrerin nach wie vor eine
miindliche Verhandlung wilinschen, so ware der einzige
in dieser Verhandlung zu diskutierende Punkt die
Frage der Zurickverweisung. Eine solche Verhandlung
erscheint der Kammer nach wie vor nicht
verfahrensdkonomisch, weil sich dadurch das

Verfahren nur unnétig in die La&nge ziehen wirde."

Mit Schriftsatz vom 2. August 2019 reichte die

Beschwerdefiilhrerin daraufhin folgende Antrage ein:

"Es wird beantragt, die Zurilickweisungsentscheidung
der Prifungsabteilung vom 19. Mai 2017 wegen
wesentlicher Verfahrensmangel aufzuheben und die

Sache zum weiteren Verfahren und zur erneuten
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Entscheidung an die erste Instanz

zurlickzuverweisen.

Weiterhin wird die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr
gemdB Regel 103 (la) EPU [sic] beantragt.

Der Antrag auf miindliche Verhandlung wird
hilfsweise aufrechterhalten, sofern den beiden
obengenannten Antragen auf Zurickverweisung und

Rickzahlung nicht stattgegeben werden kann.

Weiterhin wird beantragt anzuordnen, dass das neue
Prifungsverfahren von einer anders besetzten

Priifungsabteilung durchgefihrt wird.

Zudem wird die Beschleunigung des weiteren

Verfahrens beantragt."

Entscheidungsgrinde

1. Wesentlicher Verfahrensfehler (Artikel 113 (2) EPU)

1.1 Die Begrindung in der angefochtenen Entscheidung zum
Anspruch 1 des damaligen Hauptantrages beruht nicht auf
dem Wortlaut des Anspruchs 1 in der von der Anmelderin

vorgelegten Fassung.

1.2 Die urspringliche eingereichte Fassung der Anmeldung
hatte 31 Anspriche.

Mit Schreiben vom 23. Januar 2008 wurden "gednderte

Anspriche" in Form von drei Ersatzseiten eingereicht:

- Seite 20 mit den Ansprichen 1 bis 3 und 4 (Teil),
- Seite 22 mit den Ansprichen 11 bis 17 und
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- Seite 24 mit den Ansprichen 26 bis 30.

Die restlichen Anspriiche des vor der Prifungsabteilung
anhangigen Hauptantrags ergeben sich dementsprechend

aus den urspringlich eingereichten Seiten:

- Seite 21 mit den Ansprichen 4 (Teil) und 5 bis 10,
- Seite 23 mit den Ansprichen 18 bis 25 und
- Seite 25 mit Anspruch 31.

Dieser Hauptantrag wurde im weiteren Prufungsverfahren

nicht mehr geandert.

Dieser Hauptantrag wird im Punkt 13 der angefochtenen
Entscheidung ("Anspriche Nr. 1-25 eingereicht mit

Schreiben vom 23-01-2008") nicht korrekt wiedergegeben.
Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet:
"Verfahren zum Erzeugen eines Gitterbildes (16,19), das

wenigstens ein Gitterfeld (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66)

aufweist, mit folgenden Schritten:

Festlegen einer Umrisslinie (9) des Gitterfeldes
(6, 61, 62, 63, 064, 65, 060),

- Fillen der Umrisslinie (9) mit dem einem

einheitlichen Gittermuster (10) aus nicht-

unterbrochenen Gitterlinien, wobei das Gittermuster

(10) innerhalb der Umrisslinie (9) durch
Gitterkoordinaten beschrieben wird,

- Zufihren der Gitterkoordinaten an eine
Schreibvorrichtung und

- Erzeugen des Gittermusters (10) in einem Substrat
mit der Schreibvorrichtung und anhand der

Gitterkoordinaten."
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Die von der Kammer unterstrichenen Merkmale fehlen in
der Wiedergabe des Anspruchs im Abschnitt 15.2 in der
angefochtenen Entscheidung. Diese fehlenden Merkmale
werden auch nicht in der Begriindung beziiglich der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit des Anspruchs 1
berilicksichtigt, so dass diese Entscheidung einerseits
nicht ausreichend begriindet ist und sich andererseits
nicht mit der von der Anmelderin vorgelegten Fassung

des Anspruchs 1 auseinandersetzt.

Somit liegt bereits ein wesentlicher Verfahrensfehler
vor (Artikel 113 (2) EPU und Regel 111 (2) EPU).

Nach Artikel 11 VOBK 2020, der nach den Vorschriften
der Artikel 24 (1) und 25 (1) VOBK 2020 hier anzuwenden
ist, stellt das Vorliegen wesentlicher Verfahrensmangel
einen besonderen Grund dar, der fir eine Zurick
verweisung der Angelegenheit an das Organ der ersten

Instanz spricht.

Die Kammer hat daher entschieden, die Sache in
Anwendung von Artikel 111 (1) EPU an die erste Instanz
zurlickzuverweisen, wobei die Beschwerdegebihr wegen
eines wesentlichen Verfahrensmangels in voller Hohe
zuriickzuzahlen ist (Regel 103 (1) a) EPU).

In der angefochtenen Entscheidung liegen noch etliche
weiltere Fehler vor, die die Beschwerdefiihrerin in den
Punkten 2.1 und 2.2 ihrer Beschwerdebegriindung
aufzahlt. In dieser Aufzahlung kann die Kammer
lediglich dem Einwand zum Punkt 20.1 der angefochtenen
Entscheidung nicht folgen, weil die Priifungsabteilung
sich in diesem Punkt eindeutig auf das allgemeine
Fachwissen ("fachiibliche") bezieht, und fir dieses
Fachwissen auf die Druckschriften D8 und D11 verweist.

Somit ist der von der Prifungsabteilung zugrundegelegte



- 6 - T 2475/17

Ausgangspunkt das allgemeine Fachwissen des Fachmanns

(siehe auch Punkt 17.3 der angefochtenen Entscheidung).

Mindliche Verhandlung vor der Kammer

Da die Kammer den Antragen der Beschwerdefihrerin auf
Zurlickverweisung und Rickzahlung der Beschwerdegebiihr
stattgibt, ist eine miindliche Verhandlung vor der

Kammer nicht erforderlich.

Anderung der Zusammensetzung der Priifungsabteilung

Die Beschwerdefilhrerin hat beantragt, dass die Kammer
anordnen solle, dass das Prifungsverfahren von einer
vollstandig anders besetzten Prifungsabteilung

durchgefihrt wird.

Grundsatzliches

Wie von der GroRen Beschwerdekammer in ihrer
Entscheidung G 5/91 vom 5. Mai 1992 (verdéffentlicht im
ABl1. EPA 1992, 617) dargelegt wurde, gilt das Gebot der
Unparteilichkeit grundsatzlich auch fir Bedienstete der
erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen
mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten beriihren.
Es kann daher unter Umstanden erforderlich sein, bei
der Zurickverweisung eines Falls an die erste Instanz
zur weilteren Entscheidung eine Anderung der

Zusammensetzung vorzunehmen.

Dazu ist es nicht erforderlich, dass die Befangenheit
der Mitglieder des Organs, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, faktisch gegeben ist. Wie in
der Entscheidung G 1/05 der Grobken Beschwerdekammer

vom 7. Dezember 2006 (ABl1. EPA 2007, 362, Punkt 19 der

Entscheidungsgrinde) festgestellt wurde, ist eine
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Anderung der Zusammensetzung nicht nur dann
gerechtfertigt, wenn tatsdchlich eine Befangenheit
gegeben ist, sondern auch, wenn eine begriindete
Besorgnis, d.h. ein Anschein, der Befangenheit
vorliegt. Jedoch muss der Anschein der Befangenheit auf
objektiver Grundlage begriindet sein; rein subjektive
Eindricke oder vage Verdadchtigungen reichen hierfiir
nicht aus (G 1/05, supra, Punkt 20 der Entscheidungs-

grunde) .

Die bloBke Tatsache, dass ein wesentlicher
Verfahrensfehler begangen wurde, bedeutet jedoch nicht
notwendigerweise, dass ein Anschein der Befangenheit
vorliegt. Dies ist unter anderem aus dem Vorgehen der
GroRen Beschwerdekammer in den Fallen, in denen sie
einem Antrag auf Uberpriifung gemidR Artikel 112a EPU
stattgegeben hat, weil ein schwerwiegender VerstoB
gegen Artikel 113 EPU vorlag (siehe Artikel 112a (2) c)
EPU), ersichtlich (R 7/09 vom 22. Juli 2009, R 3/10

vom 22. September 2011, R 15/11 vom 13. Mai 2013,

R 21/11 vom 15. Juni 2012, R 16/13

vom 8. Dezember 2014, R 2/14 vom 22. April 2016, R 3/15
vom 28. November 2017 und R 4/17 vom 29. Januar 2018).
Obwohl die Regel 108 (3) EPU diese Moglichkeit explizit
vorsieht, hat die GroRe Beschwerdekammer in keinem
dieser Fille eine Anderung der Besetzung der Kammer
angeordnet. In den F&llen R 15/11, R 21/11, R 16/13 und
R 3/15 wurde der Antrag auf eine Anderung der Besetzung
durch die GroRe Beschwerdekammer sogar ausdriicklich

zuriickgewiesen.

Wie in der Entscheidung T 71/99 vom 20. Juni 2001
(Punkt 4 der Entscheidungsgriinde) dargelegt wurde,
untersteht die Organisation der Prifungs- und
Einspruchsabteilungen, und insbesondere ihre

Zusammensetzung, der Leitung des Prasidenten des
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Europidischen Patentamts (Artikel 10 (2) a) und i) EPU),
wobeil diese Verantwortung in der Praxis einem Direktor
ibertragen wird, der dem Vizeprasidenten und dem
betreffenden Hauptdirektor untersteht. Wenn also unter
bestimmten Umstidnden eine Partei eine Anderung der
Zusammensetzung der Prifungs- oder Einspruchsabteilung
beantragt, muss die Angemessenheit dieser Anderung von
dem flr die Zusammensetzung der Abteilungen zustandigen
Organ gepriuft werden. Die Zusammensetzung der Prufungs-
oder Einspruchsabteilung kann jedoch spater im Wege
einer Beschwerde gegen deren Endentscheidung oder ggf.
gegen eine beschwerdefahige Zwischenentscheidung gemal
Artikel 106 (2) EPU angefochten werden (siehe
Entscheidung G 5/91, supra, Leitsatz 2).

Die Kammern haben mehrmals festgestellt, dass das EPU
keine Rechtsgrundlage bietet, die es den Kammern
erlauben wirde, sich an die Stelle der Amtsleitung zu
setzen und eine Anderung der Zusammensetzung des
erstinstanzlichen Entscheidungsorgans anzuordnen
(siehe T 1221/97, Punkt 5 der Entscheidungsgrinde,

T 71/99, Punkt 4, T 400/02, Punkt 5.3, T 1081/02,
Punkt 6, T 2509/11, Punkt 13.3, T 2111/13, Punkt 8;
vgl. T 838/02, Punkt 8, T 1049/11, Punkt 14, und

T 1088/11, Punkt 22.1). Da die Zusammensetzung des
erstinstanzlichen Organs dem Prasidenten des Amts bzw.
seinen Vertretern und nicht dem Organ selbst obliegt,
kann Artikel 111 (1) EPU ein solches Vorgehen in der
Tat nicht rechtfertigen.

Dieses Verstadndnis der Rechtslage mag erklaren, warum
die Kammern selbst in Fallen, in denen sie eine
Anderung der Zusammensetzung fir angemessen oder
winschenswert hielten, keine entsprechende Anordnung
trafen (siehe T 1065/99, Punkt 14 der Entscheidungs-
grinde, T 611/01, Punkt 7, T 1309/05, Punkt 4.2).
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Dessen ungeachtet liegen auch Entscheidungen vor,
in denen eine Kammer eine Anderung der Zusammensetzung

des erstinstanzlichen Organs angeordnet hat.

Dies betrifft zum einen Falle, in denen die
angefochtene Entscheidung den Erfordernissen gemal
Artikel 19 (2) EPU nicht entsprach. Beispiele dafir
sind die Entscheidungen T 251/88 vom 14. November 1989,
T 939/91 vom 5. Dezember 1994, T 476/95

vom 20. Juni 1996, T 825/08 vom 8. Mai 2009, T 135/12
vom 7. Dezember 2012, T 1788/14 vom 15. Februar 2016
und T 2582/11 vom 9. Mai 2016. Hier ist die Anordnung
einer anderen Besetzung durch die Kammer dadurch
gerechtfertigt, dass ein eindeutiger Verfahrensfehler
vorliegt und das erstinstanzliche Organ nur dann eine
den Erfordernissen des EPU entsprechende Entscheidung
treffen kann, wenn ihre Besetzung entsprechend
korrigiert wird. Die Befugnis der Kammer, eine Anderung
der Zusammensetzung anzuordnen, ergibt sich in dieser
Konstellation somit implizit aus ihrer Aufgabe, die
erstinstanzliche Entscheidung auf ihre RechtmaBigkeit
zu prifen. Hatte die Kammer eine entsprechende Befugnis
nicht, dann gabe es keinen Weg, gesetzeswidrige
Zusammensetzungen des erstinstanzlichen Organs in einer

verbindlichen Art und Weise zu berichtigen.

Zum anderen gab es auch Falle, in denen die Kammer eine
Verletzung des rechtlichen Gehors festgestellt und den
Fall mit der Auflage an die erste Instanz
zuriickverwiesen hat, die Zusammensetzung des
erstinstanzlichen Organs zu andern. Beispiele dafilir
sind die Entscheidungen T 628/95 vom 13. Mai 1996,

T 433/93 vom 6. Dezember 1996, T 95/04

vom 29. September 2004 und T 2362/08 vom 14. Marz 2011.

Im Gegensatz zu den Fallen, in denen die
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Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs den
Erfordernissen von Artikel 19 (2) EPU nicht entsprochen
hatte, kann hier nicht ipso facto von einer impliziten
Notwendigkeit der Anderung der Zusammensetzung
gesprochen werden. Die Kammer ist also nur dann befugt,
eine Anderung der Zusammensetzung anzuordnen, wenn sie
zum Schluss gelangt, dass die Zusammensetzung des
erstinstanzlichen Organs die eigentliche Ursache fir
die Verletzung des rechtlichen Gehors darstellt und die
Verletzung des rechtlichen Gehors nur durch eine
Anderung der Zusammensetzung geheilt werden kann, also
insbesondere in dem Fall, in dem die berechtigte
Besorgnis besteht, dass ein oder mehrere Mitglieder des
erstinstanzlichen Organs befangen sind. Wie schon
dargelegt, ist die bloBe Tatsache, dass das rechtliche
Gehor verletzt wurde, nicht ausreichend, um eine solche

Besorgnis zu rechtfertigen.

Erganzend sei noch angemerkt, dass die Kammer sich mit
der Anordnung einer geanderten Zusammensetzung nicht an
die Stelle des Prasidenten des Amts setzt, denn die
eigentliche Zusammensetzung des erstinstanzlichen
Organs obliegt nach wie vor dem Prasidenten bzw. dessen
Vertretern. Die Anordnung der Kammer beschrankt sich
darauf, dass die Zusammensetzung zu andern ist, damit
das Recht der Parteien auf ein faires und rechtmaBiges
Verfahren gewdhrleistet werden kann. Der Umfang der
Anderung bzw. welches Mitglied der Prifungs- oder
Einspruchsabteilung durch wen ersetzt wird, bleibt den

dafiir zustandigen Stellen ilberlassen.
Anwendung auf den vorliegenden Fall
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdefiithrerin nicht

Uberzeugend dargelegt, dass die oben unter Punkt 1

festgestellten Verfahrensfehler in der Zusammensetzung
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der Prifungsabteilung begriindet sind. Es ist fir die
Kammer bei objektiver Betrachtung insbesondere nicht
offenkundig, dass ein oder mehrere Mitglieder der
Priifungsabteilung befangen sind. Die bloRe Behauptung
der Beschwerdefithrerin, dass die festgestellten
Verfahrensfehler eine Befangenheit zum Ausdruck bringen
und deshalb zu befirchten ist, dass die
Prifungsabteilung bei der Fortsetzung des Verfahrens
voreingenommen agieren wirde, kann eine Anordnung der
Anderung der Zusammensetzung der Priifungsabteilung

nicht rechtfertigen.

Die Kammer sieht sich daher auBerstande, dem Antrag der
Beschwerdefiihrerin auf eine Zurickverweisung an eine

Prifungsabteilung in geadnderter Besetzung stattzugeben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Priufungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.

3. Die Beschwerdegebihr wird zurickgezahlt.
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