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Beschwerde des einzigen Einsprechenden”

Die GroRe Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaft:

leitsatz

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

"EPA Form 3030 01.81

1. Kann eine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren
fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdefihrer, der in erster Instanz
Einsprechender war, seine Beschwerde zurickgenommen hat?

"Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach Rucknahme der

(& w3/a)

P

i G O Fonk claba o w0705

.




a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Riicknahme der Beschwerde des einzigen
Einsprechenden zu beenden? (vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgrinde).

b) Welche Grundsidtze sind fir eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren
fortzusetzen, maRgebend? (vgl. Punkt 5.2 der Entscheidungsgrinde).

c) Welche Verfahrensgrundsatze sind in dem fortzusetzenden
Beschwerdeverfahren anzuwenden (vgl. Punkt 5.3 der Entscheidungsgrinde).
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Aktenzeichen: T 357/89 - 3.3.1

VORLAGE-ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 19. August 1991

Beschwerdefihrer: ‘ AKZO

(Einsprechender) 6800 Arnhem (NL)

Vertreter: .

Beschwerdegegner: BASF Aktiengesellschaft

(Patentinhaber) D-6700 Ludwigshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europdischen Patentamts vom 20. Marz 1989, mit
der das europaische Patent Nr. 100 444 in
beschranktem Umfang aufrechterhalten worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K.J.A. Jahn
Mitglieder: R.L.J. Schulte
J. Jonk
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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

III.

Iv.

Gegen das europdische Patent wurde von der AKZ0 Einspruch
eingelegt. '

Durch Zwischenentscheidung vom 20. Marz 1989 stellte die
Einspruchsabteilung fest, daB8 der Aufrechterhaltung des
Patents in gedndertem Umfang keine Einspruchsgrinde
entgegenstehen. | 77 ‘

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die
einzige Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben. Ihre Beschwerde
stitzte die Beschwerdefithrerin auf die in der Entscheidung
genannten Entgegenhaltungen und zusidtzliich auf die &altere
européische'Patentanmeldung 68 024, die dem angegriffenen
Patent gemdB8 Artikel 54 (3) EPU neuheitsschadlich
entgegenstehe.

Daraufhin legte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
neue Patentanspriiche 1 bis 9 vor.

Mit Schreiben vom 22. Februar 1990 nahm die Beschwerde-
fihrerin (= einzige Einsprechende) ihre Beschwerde
zuruck.

Entscheidungsgrinde

1.

03490

Nach Artikel 112 (1) EPU befaBt eine Beschwerdekammer zur
Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn
sich eine Rechtsfrage von grundsdtzlicher Bedeutung stellt
die GroBe Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung
far erforderlich hélt. Die vorlegende Kammer 3.3.1 hi&lt
eine Entscheidung der GroBSen Beschwerdekammer zu der Frage
fur erforderlich, ob sie das vor ihr anhingig gewesene
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Beschwerdeverfahren trotz der Rucknahme der Beschwerde des
einzigen Einsprechenden fortsetzen darf. Ein AnlaB fur
eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens stellt die von
der Einsprechenden genannte altere europaische Patent-
anmeldung 68 024 dar, die gemaB Artikel 54 (3) EPU zu
bericksichtigen ist und die die Kammer gegeniiber dem
europdischen Patent der Patentinhaberin fir relevant
erachtet. Das scheint auch die Auffassung der Patent-
inhaberin zu sein, da sie neue Patentanspriiche vorgelegt
hat, deren Fassung die vorliegende Kammer nicht ohne
weitere Anderungen zu akzeptieren vermag.

Im Interesse der Offentlichkeit (vgl. G 1/84, ABl. 1985,
299 Punkt 3 der Entscheidungsgrinde) wire es winschens-
wert, wenn die Kammer das Beschwerdeverfahren fortsetzen
kénnte, um entweder das angegrifféne Patent nur in
beschranktem Umfang aufrechtzuerhalten oder - falls
erforderlich - zu widerrufen.

Aus dem Europdischen Patentiibereinkommen 148t sich nicht
eindeutig entnehmen, daB eine Fortsetzung des Beschwerde-
verfahrens auch dann statthaft ist, wenn der einzige
beschwerdefihrende Einsprechende seine Beschwerde zuriack-
genommen hat. Weder das Ubereinkommen selbst noch seine
Ausfiuhrungsordnung enthalten eine Bestimmung, die es einer
Kammer erlauben wiurde, ein Beschwerdeverfahren trotz
Racknahme der’einzigen Beschwerde fortzusetzen.

Dementsprechend ist bisher in der Rechtsprechung der
Kammern des EPA eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens
nach Rucknahme der Beschwerde des Einsprechenden nicht in
Betracht gezogen worden. Die Kammer 3.4.1 fuihrt in ihrer
Entscheidung T 85/84 vom 14. Januar 1986 aus, daB die
Zuruckziehung der Beschwerde des Einsprechenden zur Folge
habe, daB die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechts-
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kraftig geworden ist und nur noch iUber die Verteilung der
Kosten entschieden werden koénne.

Die gleiche Auffassung vertrat auch die Kammer 3.3.2 in
ihrer Entscheidung T323/89 vom 24. September 1990 (zitiert
im Jahresbericht 1990, Beilage zu Heft 6 des ABl. 1991,
Seite 47). In diesem Fall behandelte die Kammer eine
Erkldrung des beschwerdefithrenden Einsprechenden als
Ricknahme der Beschwerde, "so that the grounds for
opposing the maintenance of the European Patent are no
longer to be considered".

Die Kammer 3.3.2 hat in ihrer Entscheidung T 428/88 vom
29. November 1989 (EPOR 1990, 385) ausgefuhrt, daB auch im
inter partes-Verfahren das Interesse der Offentlichkeit in
Betracht gezogen werden musse; auch wenn der beschwerde-
fihrende Einsprechende der Aufrechterhaltung des Patents”
in gedndertem Umfang nicht mehr widerspreche, habe die
Beschwerdekammer von Amts wegen die neue Fassung des
Patents zu prifen. In diesem Falle hatte der beschwerde-
fihrende Einsprechende allerdings nicht seine Beschwerde
zurﬁckgenommén, sondern lediglich erklart, daB. er gegen
die neue Fassung der Patentanspriche nichts einzuwenden
habe. '

Das Europdische Patentuibereinkommen enthdlt lediglich eire
Ausnahmebestimmung Uber die Fortsetzung eines Einspruchéﬁ
verfahrens von Amts wegen in Regel 60 (2) EPU. Nach

.Regel 60 (2), Satz 2 EPU kann das Einspruchsverfahren auch

fortgesetzt werden, wenn der (einzige) Einspruch zurick-
genommen wird. Regel 60 (2), Satz 2 EPU ist gemas

Regel 66 (1) EPU im Beschwerdeverfahren entsprechend
anzuwenden. GemdB ihrem Wortlaut bieten diese Vorschriften
im vorliegenden Fall keine Grundlage fur die Fortsetzung
des Beschwerdeverfahrens, da der einzige Einsprechende
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nicht seinen Einspruch, sondern seine Beschwerde zurick-
genommen hat.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob Regel 60 (2), Satz 2
in Verbindung mit Regel 66 (1) EPU im Wege der aus-
dehnenden Interpretation auch auf die Rucknahme der
Beschwerde angewendet werden kann.

Dem kénnte entgegenstehen, daB es sich bei Regel 60 (2)
EPU um eine Ausnahmebestimmung handelt. Sie ist eine
Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz, daf eine Behorde
oder ein Gericht ein Verfahren in der Regel nicht
fortsetzen kann, wenn die Verfahrenshandlung, durch die
das Verfahren entstanden ist (z. B. Antrag, Einspruch,
Beschwerde, Klage), zurﬁckgenommen'wurde. Das .folgt aus
dem Verfiigungsgrundsatz oder der Dispositionsmaxime, die
dem Burger das Recht geben, ein Verfahren wieder zu
beenden, daB er selbst begonnen hatte, es sei denn, dag
das Verfahrensrecht ausdriicklich eine Fortsetzung erlaubt
(wie in Regel 60 (2) EPU) oder eine Ricknahme verbietet
(wie z. B. in Artikel 94 (2), Satz 3 EPU fir den Prafungs-
antrag) oder die Riucknahme von einer Genehmigung der
Behdérde oder des Gerichts abhdngig macht (wie z. B. nach
dem ProzeBrecht einzelner [nicht aller] Vertragsstaaten).

Handelt es sich aber bei der Regel 60 (2) EPU um eine
Ausnahmebestimmung, so darf sie nach der Rechtsprechung
der Kammern nicht ausdehnend auf andere Falle - hier die
Riicknahme der Beschwerde - ausgelegt werden (vgl.

T 320/87, ABl. 1990, Seite 71 (Punkt 6); T 19/90, ABl.
1990, Seiten 476, 486). Dabei diurfte auch zu
bericksichtigen sein, daB die Rechtsfolgen einer Ricknahme
des Einspruchs und einer Rucknahme der Beschwerde nicht
vdllig identisch sind. Durch die Rucknahme der Beschwerde
verliert z. B. der Beschwerdefihrer (Einsprechende) seinen
eventuellen Anspruch auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr
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gemd@B Regel 67 EPU, wahrend er diesen Anspruch bei
Ricknahme des Einspruchs nicht verliert.

Wenn nach Auffassung der GroBen Beschwerdekammer die
Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens trotz Rucknahme der
Beschwerde des einzigen Einsprechenden méglich sein
sollte, so ergeben sich fir die Kammer weitere Rechts-
fragen, namlich nach welchen Grundsdtzen das fort-
zusetzende Beschwer&everfahren durchzufithren ist.

Wenn trotz Ricknahme der Beschwerde des einzigen
Einsprechenden das Beschwerdeverfahren fortgesetzt werden
kann, dann wird durch die Erklarung der Rucknahme der
Beschwerde das Beschwerdeverfahren folglich nicht beendet.
MuB daher jeweils durch eine Entscheidung der Kammer
festgestellt werden, daB das Beschwerdeverfahren infolge
der Rucknahme der Beschwerde und weil kein Anlaf zur
Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens besteht, beendet.
ist?

Wenn keine Entscheidung iber die Beendigung des
Beschwerdeverfahrens erforderlich ist, muf dann den
Parteien mitgeteilt werden, daBR die Kammer eine Fort-
setzung des Beschwerdeverfahrens nicht in Betracht zieht?
In dieser Weise verfdhrt die Kammer derzeit, in dem sie:
den Parteien ein Schreiben folgenden Inhalts Ubersendet.:.

"Nach Rucknahme der Beschwerde durch die Beschwe:de-

Afﬁhrerin'(Einsprechende) und amtsseitiger Prifung des

Beschwerdevorbringens ist die Kammer zu der Uberzeugung
gelangt, daf der Aufrechterhaltung des Patents keine
Patenthindernisse entgegenstehen. Eine Fortsetzung des
Beschwerdeverfahrens erﬁbrigt'sich daher, so daR das
Beschwerdeverfahren eingestellt wird."

ceif e
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Wenn eine Partei gegen eine solche Mitteilung Einwendungen
erhebt, kann dann die Kammer ihre Auffassung revidieren
und das Beschwerdeverfahren fortsetzen?

5.2 Nach welchen Grundsatzen ist die Entscheidung iber die
Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens zu treffen? Ist dabei
das Interesse der Offentlichkeit und/oder das Interesse
des Patentinhabers zu berucksichtigen? Kommt es dabei auf
die Zustimmung des Patentinhabers zur Fortsetzung des
Beschwerdeverfahrens an, oder kann das Beschwerdeverfahren
auch gegen den Willen des Patentinhabers fortgesetzt
werden? '

5.3 Wenn die Kammer beséhlieBt, das Beschwerdeverfahren fort-
zusetzen, ist dann an diesem Verfahren auBer dem Patent-
inhaber auch der Einsprechende, der seine Beschwerde
zurickgenommen hat, zu beteiligen? Hat dieser
Einsprechende in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren
die Stellung eines "ibrigen Beteiligten" im Sinne des
Artikels 107 EPU, kann er insbesondere andere Antriage
stellen als vor der Riucknahme seiner Beschwerde, z. B.
einen Antrag auf mindliche Verhandlung?

Entscheidungsformel

Die GroBe Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen
befagt:

1. Kann eine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchs-
beschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige
Beschwerdefihrer, der in erster Instanz Einsprechender
war, seine Beschwerde zuruckgenommen hat?
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Die Geschiaftsstellenbeamtin

E. Gorgmaier
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Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

a)

b)

c)

Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rucknahme der
Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden?
(vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgrunde).

Welche Grundsidtze sind fir eine Entscheidung, das
Beschwerdeverfahren fortzusetzen, mafBgebend? (vgl.

Punkt 5.2 der Entscheidungégrﬁnde){

Welche Verfahrensgrundsatze sind in dem fortzu-
setzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden (vgl.
Punkt 5.3 der Entscheidungsgrunde).

Der Vorsitzende

K. Jahn



