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Anmelder: -
Patentinhaber:Serwane, Karl

Einsprechender:0denwald-Chemie GmbH

Stichwort:Riicknahme des Einspruchs/SERWANE

EPU:Art. 112 (1) a), 114 (1)
R. 55 (2), 60 (2) und 66 (1)

Schlagwort:"Riicknahme des Einspruchs ohne Ricknahme der Beschwerde" -
"Beendigung des Beschwerdeverfahrens" - "Rechtsfrage von
grundsadtzlicher Bedeutung" - "Vorlage an die GroBe
Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der GroBen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wird das Beschwerdeverfahren beendet, wenn die einzige Beschwerdefiihrerin und
Einsprechende ihren Einspruch zuriickgenommen hat und der Patentinhaber die
Beendigung des Verfahrens beantragt, auch wenn die Beschwerdekammer der Ansicht
ist, daB das erteilte Patent den Erfordernissen des EPU nicht geniigt?



Aktenzeichen: T 0148/89 - 3.2.2

VORLAGE-ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 24. Juni 1993

Beschwerdefiithrer:Odenwald-Chemie GmbH
(Einsprechender) Postfach 140
D - 69250 Schoénau (DE)

Vertreter:Miiller, Hans-Jlirgen, Dipl.-Ing.
Miller, Schupfner & Gauger
MaximilianstraRe 6

Postfach 10 11 61

D - 80539 Miinchen (DE)

Beschwerdegegner:Serwane, Karl
(Patentinhaber)c/o Firma Serwane & Co.
Postfach 14 51

D - 69185 Walldorf (DE)

Vertreter:Ratzel, Gerhard, Dr.
Seckenheimer StraBe 36 a
D - 68165 Mannhein (DE)

Angefochtene Entscheidung:Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts vom 10. Februar 1989,
mit der der Einspruch gegen das europaische
Patent Nr. 0 096 308 aufgrund des Artikels
102 (2) EPU zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:G. Szabo
Mitglieder:C. Holtz
J. Du Pouget De Nadaillac
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Sachverhalt und Antrage

I.Nach Einlegung der Beschwerde gegen die Entscheidung der

Einspruchsabteilung vom 26. Januar 1989, das europaische
Patent 96 308 aufrechtzuerhalten, hat die Beschwerde-

flihrerin ihren Einspruch am 8. November 1990 zurickgezogen.

II.Nachdem einige Fragen der GroRen Beschwerdekammer vorgelegt

wurden (G 7/91 und G 8/91) hat die Kammer den Parteien
mitgeteilt, daR die Entscheidungen der GroBen
Beschwerdekammer in diesen Fadllen abzuwarten seien, weil
diese die Beendigung bzw. Fortsetzung des Verfahrens nach

Ricknahme des Einspruchs betreffen konnten.

ITI.Der Beschwerdefiihrerin wurde am 18. Januar 1993, nachdem die

Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346)
ergangen waren, die Gelegenheit gegeben, falls sie die
Rlicknahme der Beschwerde beabsichtige, so bald wie mdéglich

diese schriftlich einzureichen.

IV.Die Beschwerdefiihrerin hat mit Schriftsatz wvom

V.Der

26. Februar 1993 ausdricklich nur auf ihre frihere
Rliicknahme des Einspruchs hingewiesen und, mit der Bitte um
Verstandnis erkléart, sich nicht mehr an der Sache beteiligt
zUu sein und daB sie keinerlei Antradge zu stellen
beabsichtige. Die Beschwerde als solche wurde nicht

zurickgenommen.

Patentinhaber hat mit Schriftsatz wvom 11. Marz 1993

mitgeteilt, er sei der Meinung, daB das Verfahren wegen der
Ricknahme des Einspruchs auch die Riicknahme der Beschwerde
beinhalte. Er beantragt daher, das Beschwerdeverfahren als
beendet zu erkladren. Weiter hat der Patentinhaber erklart,
dal die Beschwerdefiihrerin ihm mitgeteilt habe, daB nach
Ansicht der Beschwerdefihrerin kein AnlaB bestehe, nach der

Rliicknahme des Einspruchs weitere Erklarungen abzugeben, da
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mit der Ricknahme des Einspruchs automatisch auch die

Beschwerde als erledigt anzusehen sei.

Entscheidungsgrinde

1.Die Frage der Folge einer Rlicknahme der Beschwerde ist Gegenstand
zweler Entscheidungen der GroBken Beschwerdekammer, G 7/91
und G 8/91. Der Umfang der Priifung, sowohl im Einspruchs-
als auch im Beschwerdeverfahren, wird in G 9/91 und G 10/91
(AB1l. EPA 1993, 404) behandelt. Im vorliegenden Fall ist das
Hauptthema, welche Verfahrens-folge eine Riicknahme des
Einspruchs wahrend des Beschwerdeverfahrens - aber ohne

Ricknahme der Beschwerde - haben soll.

2.Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern fihrt die
Riicknahme eines Einspruchs im Hinblick auf Regel 60 (2) EPU
nicht unbedingt dazu, daB das Verfahren automatisch beendet
wird (vgl. z. B. T 117/86, ABl. EPA 1989, 401 und T 197/88,
ABl. EPA 1989, 412, T 357/89, ABl. EPA 1993, 146
(Vorlageentscheidung zu G 7/91), T 695/89, ABl. EPA 1993,
152 (Vorlageentscheidung zu G 8/91) und T 789/89 vom
11. Januar 1993).

Allerdings ist die prozessuale Folge unterschiedlich entschieden.
In einigen Fallen hat die betroffene Kammer die Riicknahme
als eine Ricknahme der Beschwerde gewertet und das Verfahren
fiir beendet erklart, z. B. T 117/86, in anderen, z.B.

T 197/88, wurde das Verfahren fortgesetzt. In der Sache
T 789/89 ging es um einen Einsprechenden, der
Beschwerdegegner war, und das Patent wurde, gemal des
Antrags des Patentinhabers, im gednderten Umfang

aufrechterhalten.

Auch die Sache T (G 9/92), mit der der GroRen Beschwerdekammer eine
Frage des Verschlechterungsverbots (reformatio in peius)

vorgelegt wurde, scheint fiir den vorliegenden Fall von
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Interesse zu sein, zumindest dann wenn die Grobe
Beschwerdekammer entscheiden sollte, daB eine Sache nicht
zum Nachteil einer einzig zuriick-gebliebenen Partei
(nachdem der Einspruch zuriickgenommen ist) entschieden

werden darf.

In der Sache T 377/88 hat die Kammer auf ihre Zustandigkeit nach

Artikel 114 (1) i. V. mit Regel 60 (1) EPU hingewiesen und
die Sache weitergepriift. Die Entscheidung T 544/89 hat, mit
Bezug auf die Sachen T 156/84 und T 197/88 und ihre
Verantwortlichkeit gegeniiber die Offentlichkeit, gemiB
Artikel 114 (1) EPU, den vollstandigen Sachverhalt nach

Riicknahme des Einspruchs iUberprift.

Im vorliegenden Fall hat die Riicknahme des Einspruchs dazu gefihrt,

daR das Verfahren gemi&R Artikel 114 (1) EPU in Verbindung
mit Regel 60 (2), letzter Satz, und Regel 66 (1) EPU

zundchst so beurteilt wurde, dal es fortzusetzen sei.

3.In den Entscheidungen der GroBen Beschwerdekammer G 7/91 und

In der

G 8/91 wurde geklart, daB das Beschwerdeverfahren durch die
Rliicknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdefiithrers
notwendigerweise beendet wird, soweit es die durch die
angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen
Sachfragen angeht, und daB eine Beschwerdekammer das
Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht fortsetzen kann,
nachdem der einzige Beschwerdefiihrer, der in der ersten
Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zuriickgenommen
hat.

Begriindung dieser Entscheidungen wird unter anderem darauf
hingewiesen, daBR die Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) EPU
nicht fir das Beschwerdeverfahren anzuwenden ist.

Regel 60 (2) EPU sei im Zusammenhang mit dem gemidR EPU der
Patenterteilung nachgeschaltenten Einspruchsverfahren zu
betrachten, in dem es einen sachlichen AnlaB gebe, die

generelle Kontrollmoglichkeit zu behalten (Ziffer 7). Dies
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ist aber nur, wie die jetzige Kammer diese Begriindung

versteht, fliir die erste Instanz zutreffend.

Weiter wurde es von der GroBen Beschwerdekammer fiir unbedenklich
erachtet, dabl die Beendigung des Verfahrens das Interesse
der Offentlichkeit nicht beriicksichtigt, auch wenn eine
Kammer "sehenden Auges" erleben misse, daBR einer
"fehlerhafte" BeschluB dadurch Rechtskraft erlange. Die
GroBe Beschwerdekammer aduberte zu diesem Punkt, daRl im
Prinzip angenommen werden miisse, dal das Patent diejenigen
nicht stdre, "die keine Einspriiche eingelegt haben"
(Zziffer 10.1). Obwohl die GroRe Beschwerdekammer die Frage
einer Ricknahme des Einspruchs ohne Riicknahme der Beschwerde
nicht beriihrt hat, wiirde ihre Uberlegung auch fiir diesen Fall

giltig sein, wenn der Patentinhaber einverstanden ware.

Nach Ansicht der Kammer ist es relevant, daB auch im
Beschwerdeverfahren der Patentinhaber ein Interesse haben
kann, die Anspriiche durch Anderungen gewdhrbar zu machen.
IThm muR in einem solchen Fall eine Gelegenheit dazu gegeben
werden. Zu diesem Thema hat sich die GroBe Beschwerdekammer
inG 7/91, Ziffer 11.1, in der Weise geduBert, aus allgemein
anerkannten Grundsatzen des Verfahrensrechts folge, daB ein
Beschwerdefiithrer iiber die Anhdngigkeit der von ihm
eingelegten Beschwerde allein verfligen kann und daB
Verfahrensbeteiligte gemaR Artikel 107 (hier: der
Patentinhaber) kein eigenes selbstandiges Recht hat, das
Verfahren fortzusetzen, wenn die Beschwerde zuriickgenommen
wird. Im vorliegenden Fall stellt sich aber die Frage, ob
das Interesse des Patentinhabers, gewahrbare Anspriiche zu
haben, im Falle einer Ricknahme des Einspruchs dazu fiihren

kann, daB das Verfahren dann fortgesetzt wird.

4 .Sowohl nach der Entscheidung der Grolen Beschwerdekammer
G 9/91 als auch der Stellungnahme G 10/91 ist die
Zustandigkeit einer Beschwerdekammer, einen Einspruch zu

Uberpriifen, auf den Umfang des Einspruchs, wie in der
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Einspruchsschrift nach Regel 55 (c) EPU angegeben,

beschrankt.

4.1Dazu wurde weiter in G 10/91 bemerkt, daBl sich das Verfahren
vor der ersten Instanz, d. h. der Einspruchsabteilung,
insoweit von dem vor der zweiten Instanz zu unterscheiden
sei, als die Einspruchsabteilung in Ausnahmefallen befugt
sei, andere Grinde als die in der Einspruchsschrift
Uberprifen konne, wohingegen die Beschwerdekammer nur mit
Zustimmung des Patentinhabers solche neuen Griinde prifen

dirfe.

In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dal die Beschwerde der
unterlegenen Partei eine Gelegenheit biete, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten.
Es entspreche dieser Zweckbestimmung nicht, andere als die
von der ersten Instanz gepruften Griunde, zu uUberprifen.
Weiter stelle das Beschwerdeverfahren ein
verwaltungsgerichtliches Verfahren dar, das weniger auf

Ermittlungen ausgerichtet sei als ein Verwaltungsverfahren.

4.2Die vorliegende Kammer bemerkt hierzu folgendes:

Der Beschwerdefiihrer, der auch Einsprechender ist, ist vollig frei
zUu entscheiden, ob er das Verfahren zum Abschlufl bringen
will, auch gegen das Interesse des Patentinhabers oder
irgendwelche Winsche der Kammer das Verfahren unter
Bezugnahme auf Artikel 114 (1) EPU fortzusetzen, vgl.

G 7/91.

Daraus folgt, daR der Grund, warum, wie im vorliegenden Fall, der
Beschwerdefiithrer das Verfahren nicht mittels Rlicknahme der
Beschwerde zum AbschluB bringt, wahrscheinlich darin liegt,
dal er nicht selbst diese Folge veranlassen will. Diese Wahl
ware aber nur dann sachdienlich, wenn die Gesamtsystemtik
des EPU so auszulegen wire, dal Artikel 114 (1) EPU,
notwendigerweise i. V. m. den Regeln 60 (2) und 66 (1) EPU,
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anwendbar sei. Die oben (Z. 2) erwahnte Schlubfolgerung, daB
das Verfahren zunachst fortzusetzen sei, wurde aufgrund

dieser Auslegung erreicht.

In Analogie zu der Lage nach Regel 60 (2) EPU, ist es aber auch
moglich, daBR der Patentinhaber das Verfahren fortsetzen
méchte, oder, daB das EPA Artikel 114 (1) EPU fir anwendbar
halt. Es stellt sich dann die folgende Frage: Wirde in dieser
prozessualen Lage die Stellungnahme des Patentinhabers, der
den AbschluB des Verfahrens beantragt, rechtlich
entscheidend sein, so daB das Verfahren unmittelbar

abzuschliessen ist?

5.Die oben erwahnten Darlegungen der GroRen Beschwerdekammer
betreffen die Frage der Folge einer Rlicknahme des Einspruch
im Beschwerdeverfahren nicht unmittelbar; jedoch sind die
Grinde und Uberlegungen fir eine Auslegung der prozessualen

Folge einer Ricknahme des Einspruchs wichtig.

Fiir die Folge einer Riicknahme des Einspruchs im

Beschwerdeverfahren ist dann folgendes zu beachten.

5.1Die Uberlegung der GroRen Beschwerdekammer, dal es dem

Einsprechenden, der seine Beschwerde zurickgenommen hat,
nicht mehr stdre, daB ein Patent erteilt wird, trifft
insofern auch fiir den vorliegenden Fall zu, als anzunehmen
ist, daB der einzige Einsprechende, der seinen Einspruch
zuricknimmt, sich auch nicht gestort fiihlen kann. GemafB der
Entscheidung G 8/91, 2.10, kénnten sich andere Mitglieder
der Offentlichkeit, die keine Einspriiche eingelegt haben,
im Prinzip auch nicht vom Patent gestdrt fihlen. Aus diesem
Grund sollten beide Fadlle identisch behandelt werden. "Wo
kein Klager, da kein Richter". Die Frage stellt sich: "Wo

kein Einsprechender, da kein Klager"?

5.2Auch der Unterschied zwischen dem Zweck des Verfahrens vor der

Einspruchsabteilung und dem vor der Beschwerdekammer
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spricht dafiir, daB das Beschwerdeverfahren nach Riicknahme
des Einspruchs unmittelbar zu beenden ist, wenn der
Patentinhaber auf sein Recht verzichtet, durch Anderungen

gewahrbare Anspriche zu schaffen.

5.3Das Ermittlungsprinzip nach Artikel 114 EPU scheint in dieser
Lage nicht mehr anwendbar, da die von der GroRen
Beschwerdekammer hervorgehobenen Griinden damit ibergangen

wlirden.

5.4Die Auslegung der GroBen Beschwerdekammer, daB das
Einspruchsverfahren eine Ausnahme des Grundsatzes ist, daB
das erteilte europaische Patent ein Bindel von nationalen
Patenten darstellt, scheint auch zur SchluBfolgerung zu
fiihren, daB die Ricknahme eines Einspruchs (wenn nur ein
Einspruch eingelegt ist) das Beschwerdeverfahren beendet.

Es gadbe dann kein AnlaB mehr fir ein zentrales Verfahren.

6.Nach der bisherigen Rechtsprechung ist ein Einsprechender, der
seinen Einspruch zurlickgenommen hat, nicht mehr Partei in
der Sache (siehe z. B. T 117/86). Anderseits kann ein Antrag
auf Kostenverteilung seitens des Beschwerdegegners
(Patentinhaber) nach Artikel 104 EPU noch gestellt werden.
Wenn der Einsprechende Beschwerdegegner ist (T 789/89)
bleibt fir ihn auch nur die Frage, ob ein Antrag auf

Kostenverteilung gestellt wird.

Da die Einsprechende als nicht mehr beteiligt an der Sache
anzusehen ist, und deswegen nur eine Partei ibrig bleibt,
die hier keine Antridge auf Anderungen des Patents gestellt
hat, wirde es sachdienlich scheinen, die Sache so
abzuwickeln, daB das Verfahren mittels einer formellen
Entscheidung beendet wird, entweder indem festgestellt
wird, daB kein Kostenantrag vorhanden ist, oder, nach
Stellen eines solchen Antrags, indem eine kurze Erlauterung

in der Kostensache gegeben wird.
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7.Zu beachten ist aber auch, daR im vorliegenden Fall die Parteien
sich so gedubert haben, dab es klar ist, daB die Ricknahme
des Einspruchs die Folge einer Vereinbarung der beiden
Parteien ist. Obwohl es ohne weiteres Verfahren ungewil ist,
ob das Patent den Erfordernissen des EPU geniugt, ist die
materielle Sachlage von keiner Bedeutung filir die Beurteilung
der Folge einer Ricknahme der Beschwerde (vgl. G 7/91 und
8/91).

8.Es stellt sich somit, nach Ansicht der Kammer, eine Rechtsfrage
von grundsatzlicher Bedeutung, im Hinblick auf die Stellung
der Parteien, wenn die einzige Einsprechende und
Beschwerdefiithrerin ihren Einspruch zuriickgenommen hat und
erklart, sich nicht mehr an der Sache zu beteiligen, wahrend
der Patentinhaber beantragt hat, das Beschwerdeverfahren

als beendet zu erklaren.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden, die folgende Frage
der GroBlen Beschwerdekammer vorzulegen:

Wird das Beschwerdeverfahren beendet, wenn die einzige
Beschwerdefiithrerin und Einsprechende ihren Einspruch
zurickgenommen hat und der Patentinhaber die Beendigung des
Verfahrens beantragt, auch wenn die Beschwerdekammer der Ansicht

ist, daB das erteilte Patent den Erfordernissen des EPU nicht

genugt?
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzender:
S. Fabiani G. Szabo



