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Sachverhalt und Antrage
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Gegen die Erteilung des européischen Patents 0 176 027
hat der Beschwerdefuhrer gemafs Artikel 100 a) und 100 c)
EPU Einspruch erhoben. Der Beschwerdefuhrer stutzte sich
dabei auf siebzehn Druckschriften. Die Einspruchs-
abteilung hat gemaf Artikel 102 (2) den Einspruch

zuruckgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdefuhrer
(Einsprechender) Beschwerde eingelegt. In seiner
Beschwerdebegrindung hat der Beschwerdefuhrer die
Grunde, aus denen die Einspruchsabteilung den Einspruch
zuruckgewiesen hat, angefochten und sich nunmehr auf
weitere funf neu ins Verfahren eingefuhrte Dokumente
(DE-A-2 546 106, DE-A-2 809 131, DE-C-1 120 013,
GB-A-983 630 und die in der Patentschrift bereits
zitierte DE-U-1 807 660) zur Untermauerung der
Behauptung gestutzt, dem angefochtenen Patent mangele es

an erfinderischer Tatigkeit.

Der Beschwerdegegner hat in seiner Erwiderung beantragt,
die Beschwerde zuruckzuweisen, weil die Beschwerde-
begrundung hinsichtlich der rechtzeitig (vor Ablauf der
Einspruchsfrist) zitierten Entgegenhaltungen keinerlei
AnlaR bot, von der uberzeugenden Begriundung der
Patentfahigkeit seitens der Einspruchsabteilung

abzugehen.

Fir den Fall, daf die Beschwerdekammer die erst im
Beschwerdeverfahren genannten Entgegenhaltungen far so
relevant halten sollte, daf’ sie ins Verfahren eingefuhrt
werden maRten (was bestritten wird), beantragte der
Beschwerdegegner, die Zurlckverweisung an die
Einspruchsabteilung, um den "Instanzenweg" nicht zu
seinen Lasten zu verkirzen (Seite 2, Absatz 1 der
Eingabe des Beschwerdegegners vom 30.September 1993).
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In der Beschwerdeerwiderung vom 30. September 1993 wurde
zu den verspdtet zitierten Entgegenhaltungen rein

vorsorglich Stellung genommen.

In einer weiteren Eingabe vom 31. Januar 1994 fuhrte der
Beschwerdefihrer seine Einwendungen zur fehlenden
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands nach Anspruch 1
weiter aus und machte daruber hinaus geltend, daff der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 uber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
hinausgehe (Artikel 100 c¢) EPU). Ein derartiger Einwand
war bereits im Einspruchsschriftsatz vom 02.11.89

(Seite 2, vorletzter Absatz) gegen den erteilten
Anspruch 6, jedoch nicht gegen den erteilten Anspruch 1

gemacht worden.

Im Bescheid vom 28.11.1996 hat die Beschwerdekammer den
Parteien mitgeteilt, daR die Kammer der vorlaufigen
Auffassung sei, daf’ die Offenbarung der Dokumente

DE-U-1 807 660 und DE-C-1 120 013 sowie voraussichtlich
auch DE-A-2 546 106 der beanspruchten Erfindung naher
kommen als die Offenbarungsgehalte von bereits im
Verfahren befindlichen Dokumenten. Gegebenenfalls kénnte
der Bestand des Patents im Hinblick auf diese Dokumente
in Frage gestellt sein. Daher wurden die genannten drei

Dokumente in das Verfahren eingefuhrt.

Ferner hat die Beschwerdekammer den Parteien mitgeteilt,
daR sie in Ausubung ihrer Ermessensvollmacht gemaf
Artikel 111 (1) EPU moéglicherweise entscheiden kénnte,
die Sache an die erste Instanz zurickzuverweisen, damit
der Patentinhaber im Hinblick auf die verspatet
genannten Dokumente nicht eines Instanzenzuges verlustig
geht. Dies wurde vom Patentinhaber offensichtlich
gewunscht; vgl. Seite 2, Absatz 1, Satz 1, letzter
Halbsatz der Eingabe des Patentinhabers vom 30/09/93.
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Weiterhin wurde die vorléufige Auffassung der Kammer
mitgeteilt, daR es aus den im oben erwdhnten Bescheid
angefuhrten Grunden der Billigkeit entsprechen koénnte,
eine Kostenverteilung gemaf Artikel 104 (1) EPU

zugunsten des Beschwerdegegners festzusetzen.

Im Hinblick auf die aufgezeigten Sachverhalte wurden mit
obigem Bescheid beide Parteien ausdrucklich gefragt, ob
sie ihren Antrag auf Anberaumung einer mundlichen

Verhandlung auch fur den Fall aufrecht erhalten, daf die
Kammer die Ruckverweisung der Angelegenheit an die erste

Instanz beschliefRen sollte.

Mit Schriftsatz vom 9. Dezember 1996 hat der Beschwerde-
fuhrer seinen Antrag auf muindliche Verhandlung fir den
Fall zuruckgenommen, daR Fragen der Patentfahigkeit
nicht behandelt werden und die Sache an die erste

Instanz zuruckverwiesen wird.

Der Beschwerdegegner hat mit Schreiben vom

24, Januar 1997 beantragt:

1) Die Beschwerde der Einsprechenden zuruckzuweisen.

2) Hilfsweise die Sache an die Einspruchsabteilung

zurlickzuverweisen.

3) Hilsweise Termin zur mindlichen Verhandlung
anzuberaumen, falls nicht ohne mindliche Verhandlung
dem Antrag 1) oder einer Zuruckverweisung an die
Einspruchsabteilung (Antrag 2)) entsprochen werden

kann.

4) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens der

Einsprechenden (Beschwerdefihrer) aufzuerlegen.
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Entscheidungsgriinde
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Nach Artikel 111 (1) EPU ist es eine Frage des Ermessens
der Beschwerdekammer, ob sie in der Sache selbst
entscheidet oder ob sie an die Instanz zuruckverweist,

die die Entscheidung erlassen hat.

Da im vorliegenden Verfahren wesentliche neue Gesichts-
punkte vom Beschwerdefuhrer erst im Beschwerdeverfahren

vorgebracht wurden, insbesondere

- nicht nur ein neuer moéglicherweise beziglich
Artikel 100 a) EPU zu berucksichtigender Stand der
Technik geltend gemacht wird

- sondern auch neue Fakten vorgetragen werden im
Hinblick auf den Einspruchsgrund nach
Artikel 100 c) EPU, der bereits im Einspruchs--
schriftsatz vom 2. November 1989 angefuhrt wurde (und
dessen erneute Aktivierung deshalb als zulédssig
erachtet wird). Jedoch wird nunmehr dieser Einwand im
Hinblick auf den erteilten Anspruch 1 unter
Heranziehung neuer Fakten geltend gemacht, wohingegen
dieser Einspruchsgrund im Einspruchsschriftsatz vom
20.November 1989 (vgl. Seite 2, vorletzter Absatz des
"Annex 1 - indication of facts and arguments")
beztiglich des damaligen erteilten Anspruchs 6 geltend

gemacht wurde.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dafl der
Beschwerdefiuhrer im Ergebnis ein auf diese beiden
Einspruchsgrinde gestlitztes neues Einspruchsverfahren

erdffnet hat.

GemaR der Rechtsprechung der GrofRen Beschwerdekammer
(G 9/91 und G 10/91, ABl. EPA 1993, 408 und 420), die in
der Entscheidung T 1002/92 (ABl. EPA 1995, 605, Nr. 3.4)
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welterentwickelt wurde, ist es Hauptzweck des Beschwer-
deverfahrens, der unterlegenen Partei die Mdglichkeit
einzurdumen, die Entscheidung der Einspruchsabteilung
sachlich anzufechten, was zur Voraussetzung hat, dafl
sich die rechtliche und faktische Grundlage nach Erlafl

der erstinstanzlichen Entscheidung nicht &ndert.

Nachdem ein Einspruchsverfahren auf der Basis dieser
neuen Fakten und Beweismittel, die eine ausfuhrliche
Prufung sowohl auf die materiall-rechtlichen als auch
die formalen Erfordernisse des EPU notwendig machen, vor
der Einspruchsabteilung noch nicht durchgefuhrt wurde
und der Patentinhaber fur den Fall der Berucksichtigung
dieser neuen Umstande die Zuruckverweisung der Sache an
die erste Instanz beantragt hat, ist gemafl gefestigter
Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. die
Entscheidungen T 0063/86 - ABl. EPA 1988, S.224;

T 0047/90 - ABl. EPA 1991, S.486 sowie weitere nicht
verdffentlichte Entscheidungen T 0098/88, T 0423/88,

T 0501/88) die Sache an die Erste Instanz
zurickzuverweisen, um fur den Patentinhaber den von ihm
nicht zu vertretenden Nachteil eines Instanzenverlustes

zu vermeiden.

In der Entscheidung T 0117/86 (ABl1. EPA 1989, S. 401;
vgl. den Leitsatz I. und Nr. 3 der Entscheidungsgruinde)
kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daf die
Benennung oder Einreichung von Dokumenten des Standes
der Technik éinen Akt der Beweisaufnahme im Sinne von
Artikel 104 (1) EPU darstellt.

Desgleichen ist die Beschwerdekammer der Auffassung, daf
auch die Uberprufung des vom Beschwerdefuhrer erneut
vorgebrachten Einwandes nach Artikel 100 c) EPU anhand
der urspruinglichen Unterlagen &quivalent einer
Beweisaufnahme zu werten ist, denn auch in diesem Falle

werden - &hnlich wie bei der Wardigung des Standes der
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Technik - unterschiedlich formulierte Fakten, namlich
der Text der ursprunglich eingereichten Unterlagen -
dhnlich wie ein vorverdffentlichtes Dokument -, wertend
mit den antragsgemé&f gultigen Unterlagen des Patents

bzw. der Anmeldung verglichen.

Die Beschwerdekammer stellt fest, daf der Beschwerde-
fuhrer keinerlei Grunde angefthrt hat, weshalb er die
oben genannten fuinf Dokumente als neue Beweismittel
erstmalig mehr als vierzig Monate nach Ablauf der in
Artikel 99 (1) EPU festgelegten neunmonatigen

Einspruchsfrist vorgelegt hat.

Die Beschwerdekammer sieht auch die Reaktivierung des
Einwandes nach Artikel 100 c) EPU auf der Basis neuer
Tatsachen und Beweismittel &hnlich wie die unbegritndete
Nennung neuer Dokumente zum Stand der Technik als einen
MiRbrauch des Beschwerdeverfahrens an. Auch in diesem
Fall hat der Beschwerdefdhrer 51 Monate nach Ablauf der
Einspruchsfrist (Schreiben des Beschwerdefihrers vom
31. Januar 1994, eingegangen am 3. Februar 1994) ohne
Angabe von Grunden auf der Basis neuer Fakten im
Ergebnis ein neues Einspruchsverfahren erdffnet, obwohl
er auch dieses Einspruchsvorbringen bereits innerhalb
der neunmonatigen Einspruchsfrist ohne Schwierigkeit
durch Akteneinsicht hadtte geltend machen koénnen.

Artikel 104 (1) EPU ermachtigt die Beschwerdekammer eine
Verteilung der Kosten, die durch eine Beweisaufnahme
verursacht sind, festzusetzen, soweit dies der

Billigkeit entspricht.

Die Kammer ist aufgrund der oben dargelgten Grunde zu
der Auffassung gelangt, daf die in Artikel 104 (1) EPU
festgelegten Voraussetzungen fir eine Kostenverteilung

im vorliegenden Fall gegeben sind.
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Infolge des unbegrundet verspédteten Vorbringens von
Beweismitteln seitens des Beschwerdefuhrers missen dem
Beschwerdegegner erhdéhte Kosten entstanden sein im
Vergleich zur Situation , die bestanden hatte, falls
samtliche Beweismittel innerhalb der neunmonatigen
Einspruchsfrist gemacht worden waren, da dann samtliche
Beweisstuicke (Dokumente des Standes der Technik als auch
Vergleich der ursprunglichen Unterlagen mit gultigen
Unterlagen) in einem Arbeitgang bearbeitet hatten werden

kénnen.

Die Beschwedekammmer ist daher der Auffassung, daf’ es
aus den oben angefuhrten Grunden der Billigkeit
entspricht, eine Kostenverteilung zugunsten des
Beschwerdegegners festzusetzen (vgl. die nicht
verdffentlichte Entscheidung dieser Kammer T 0596/89).

Gemafs Regel 63 (1) EPU konnen nur die Kosten
bertcksichtigt werden, die zur zweckentsprechenden
Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu den Kosten gehért

die Vergutung fur die Vertreter der Beteiligten.

Dementsprechend hat die Kammer nach sorgfaltiger Prufung
des hier mafgebenden Sachverhalts eine Kostenverteilung
beschlossen, bei der der Beschwerdefihrer dem
Beschwerdegegner 50 % derjenigen Kosten erstattet, die
dessen Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung
der Beschwerdeerwiderung vom 30. September 1993
entstanden sind und die der Vertreter dem Beschwerde-

gegner in Rechnung gestellt hat.

Eine daruber hinausgehende Kostenerstattung im
vorliegenden Beschwerdeverfahren, wie vom
Beschwerdegegner beantragt, erscheint der
Beschwerdekammer nicht gerechtfertigt, da der
Beschwerdegegner die verspatet ins Verfahren
eingefuhrten Beweismittel bei deren rechtzeitiger

Benennung auch bearbeiten hatte missen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Sache wird zur Prufung der Patentfdhigkeit gegenuber
den verspdtet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln
gemaR Artikel 100 a) und 100 c) EPU an die Einspruchs-

abteilung zurlckverwiesen.

Die Kosten im Beschwerdeverfahren werden so verteilt,
dafl der Beschwerdefihrer dem Beschwerdegegner 50 % der
Kosten erstattet, die dessen Vertreter bei der
Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwiderung
vom 30. September 1993 entstanden sind und die der

Vertreter dem Beschwerdegegner in Rechnung gestellt hat.

Alle weitergehenden Antrdge werden zurlckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer
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G. D, Paterson
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