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Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: C. Holtz
R. E. Gramaglia

Patentinhaber/Beschwerdegegner: AMGEN INC.

Einsprechender/Beschwerdefuhrer: Boehringer Ingelheim GmbH

Stichwort: neuer Einspruchsgrund/AMGEN INC.

Artikel: 99 (1), 100 a), b), ), 114 (1), 102 (3) EPU
Regel: 55 ¢), 66 (1) EPU

Schlagwort: "Zulassigkeit eines neuen Einspruchsgrunds - Relevanz" -
"Verpflichtung der Einspruchsabteilung zur Prifung der Relevanz eines neuen
Einspruchsgrunds” - "Zurtckverweisung an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung - bejaht" - "Befassung der Grof3en Beschwerdekammer -

verneint"
Leitsatz
Im Hinblick auf einen nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachten neuen

Einspruchsgrund stellte die Grol3e Beschwerdekammer in ihrer

Entscheidung G 10/91 fest, dal3 das Ziel des Patenterteilungserfahrens, ungultige
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Patente zu verhindern, im Vordergrund des erstinstanzlichen Verfahrens steht;
damit gab sie zu erkennen, dal} die erste Instanz zumindest prifen muf3, ob ein
neuer Einspruchsgrund relevant ist. Deshalb hétte die Einspruchsabteilung im
vorliegenden Fall die Relevanz des nach Artikel 100 c) EPU vorgebrachten neuen

Einspruchsgrunds prifen missen, bevor sie ihn fur unzulassig erklarte.

Sachverhalt und Antrage

|. Der Einspruch der Beschwerdeflihrerin gegen das européische Patent

Nr. 0 108 128 wurde mit der angefochtenen Entscheidung zuriickgewiesen. Als
Einspruchsgrinde waren in der Einspruchsschrift mangelnde Neuheit und
erfinderische Tatigkeit (Art. 100 a) EPU) und unvollstandige Offenbarung

(Art. 100 b) EPU) genannt. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung machte die
Beschwerdefiihrerin auch nach Artikel 100 c) EPU geltend, der Gegenstand des
europaischen Patents gehe tber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus. Letzterer Grund wurde von der Einspruchsabteilung

nicht zum Verfahren zugelassen.

Il. Die Beschwerdeflihrerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben

und das Patent zu widerrufen.

lll. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zuriickzuweisen.

IV. In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer wurde erortert, ob der von der
Beschwerdefiihrerin vorgebrachte Einspruchsgrund nach Artikel 100 ¢) EPU

zul&ssig ist. Die Beteiligten trugen zu dieser Frage im wesentlichen folgendes vor:

Die Beschwerdefuhrerin erklarte, dieser Einspruchsgrund sei zwar in der
Einspruchsschrift nicht genannt gewesen, aber rund 18 Monate spater bzw. ca.

16 Monate vor der mundlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
vorgebracht worden. Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegnerin hétten
somit gentigend Zeit gehabt, ihn zu prifen. Die Einspruchsabteilung hatte diesen

Grund als hochrelevant zulassen sollen. Das habe sie de facto auch getan, denn sie
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sei unter dem Punkt Neuheit im Zusammenhang mit dem Prioritdtsanspruch auf
diese Frage eingegangen (Seiten 5 bis 7 der angefochtenen Entscheidung). Somit
entstiinde im Beschwerdeverfahren keine dem Kernpunkt der Entscheidungen

G 10/91, ABI. EPA 1993, 420 und G 1/95, ABI. EPA 1996, 615 zuwiderlaufende
neue Rechts- oder Sachlage, wenn dieser Grund zum Verfahren zugelassen wiirde.
Es bestehe kein Zusammenhang zwischen dem Sachverhalt, der den
Entscheidungen der Grol3en Beschwerdekammer zugrunde liege, und dem
Sachverhalt im vorliegenden Fall, in dem ein hochrelevanter Einspruchsgrund im
Einspruchsverfahren als unzuléssig zurtickgewiesen worden sei. Daher bestehe
Veranlassung, die Grol3e Beschwerdekammer zu befassen. In der Entscheidung

T 922/94 vom 30. Oktober 1997 gehe es um eine &hnliche Situation wie im
vorliegenden Fall, in dem der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU in der
Einspruchsschrift nicht erwéhnt gewesen, aber von der Einspruchsabteilung in ihren
Entscheidungsgrinden de facto erdrtert worden sei. Die Beschwerdekammer habe
beschlossen, diesen Einspruchsgrund zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, da
durch ihn keine neue Rechts- oder Sachlage entstehe. Sei die Kammer im
vorliegenden Fall nicht bereit, diesen Sachverhalt selbst zu prifen und zu
entscheiden, so kénne die Angelegenheit entweder an die erste Instanz zur Prifung

zurluckverwiesen oder die Grol3e Beschwerdekammer befal3t werden.

Die Beschwerdegegnerin erklarte, die Entscheidungen G 10/91 und G 1/95
schrankten die Méglichkeiten, neue Einspruchsgrtinde vorzubringen, insoweit stark
ein, als ein neuer Einspruchsgrund nur mit dem Einverstandnis des Patentinhabers
zum Verfahren zugelassen werden durfe, was im vorliegenden Fall nicht gegeben
sei. Ein in der Einspruchsschrift nicht erwahnter neuer Einspruchsgrund kénne
ansonsten im Beschwerdeverfahren nur geprtft werden, wenn er von der
Einspruchsabteilung selbst in das Einspruchsverfahren eingefiihrt worden sei. Die
Beschwerdegegnerin habe keine Einwéande gegen eine Befassung der Grol3en
Beschwerdekammer oder eine Zurtickverweisung an die erste Instanz zur Prifung
des neuen Einspruchsgrunds nach Artikel 100 ¢) EPU. Nach der Entscheidung

G 1/95 konne dieser Grund jedoch nicht von der Kammer gepruft werden.

Entscheidungsgrinde



1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Der von der Beschwerdefiihrerin nach Artikel 100 ¢) EPU angefiihrte
Einspruchsgrund war in der Einspruchsschrift nicht vorgebracht worden. Es stellt
sich somit die Frage, ob er iiberhaupt nach Artikel 114 (1) EPU und der
Rechtsprechung der GroRen Beschwerdekammer, insbesondere den
Entscheidungen G 10/91 und G 1/95, in denen diese Bestimmung ausgelegt wird,
gepruft werden kann. Die Entscheidung T 922/94 erscheint weniger bedeutsam, da
die Einspruchsabteilung in diesem Fall den verspéatet vorgebrachten
Einspruchsgrund nach Artikel 123 (2) EPU als relevant anerkannt und zugelassen
hatte. Die Beschwerdekammer war folglich der Auffassung, dieser Grund sei Tell
des rechtlichen Rahmens des Einspruchs gewesen und seine Zulassung zum
Beschwerdeverfahren werfe keine neue Rechtsfrage auf; sie beschlof3 deshalb, ihn
zu prifen. AuRerdem hatten die Beschwerdekammern nach Artikel 102 (3) EPU in
Verbindung mit Regel 66 (1) EPU umfassende Befugnisse, alle moglichen Einwande
- ob ausdriicklich vorgebracht oder nicht - zu priifen, die sich aus Anderungen der
urspriinglich eingereichten Anspriiche ergében. Im Gegensatz dazu wurde im
vorliegenden Fall der neue Einspruchsgrund als unzuléssig zurickgewiesen. Auch
wurden im Unterschied zu T 922/94 im vorliegenden Fall die erteilten Anspriche

nicht geandert.

3. In der Entscheidung G 10/91 wurde unter Nummer 16 der Entscheidungsgriinde
der Rahmen eroértert, innerhalb dessen die Einspruchsabteilung in der
Einspruchsschrift nicht genannte Griinde zu prifen hat. Die Grol3e
Beschwerdekammer sah keinen hinreichenden Anlal3, die Praxis zu andern, daf3 im
Prufungs- oder Einspruchsverfahren neue Einspruchsgriinde nach Artikel 114 (1)
EPU gepriift werden. Diese Praxis solle offenkundig verhindern, daf ungultige
europaische Patente aufrechterhalten werden. Eine Einspruchsabteilung kénne
daher von sich aus einen solchen Einspruchsgrund einfiihren bzw. priifen, wenn er
vom Einsprechenden nach Ablauf der Frist gemaR Artikel 99 (1) EPU vorgebracht
werde. Die Grol3e Beschwerdekammer stellte jedoch zugleich fest, daf3 dies nur
geschehen sollte, wenn prima facie triftige Grinde dafur sprechen, daf3 diese

Einspruchsgrtinde relevant sind und der Aufrechterhaltung des européischen
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Patents ganz oder teilweise entgegenstehen wirden.

4. In Anbetracht der angefuhrten Textstelle scheint das Argument der
Beschwerdegegnerin, die Grol3e Beschwerdekammer beschrénke einen Einspruch
streng auf den in der Einspruchsschrift gemaR Regel 55 ¢) EPU angegebenen
Umfang, nur fir Beschwerdeverfahren relevant zu sein. Im vorliegenden Fall traf die
Einspruchsabteilung die Verfahrensentscheidung nach Artikel 114 (1) EPU, den
neuen Einspruchsgrund nicht zuzulassen, ohne den Beteiligten einen Hinweis zu
geben, dafl3 sie ihn fur weniger bedeutsam erachtete. In der Entscheidung G 10/91
wird zwar festgestellt, dal? die Einspruchsabteilung bei der Zulassung neuer
Einspruchsgriinde tber einen Ermessensspielraum verfugt ("kann ... einen ...
Einspruchsgrund von sich aus vorbringen oder einen solchen vom Einsprechenden
... vorgebrachten Grund prufen”), aber nach den Richtlinien fur die Prifung im EPA,
Teil D, Kapitel V, 2.2 sind Grunde, die prima facie der Aufrechterhaltung des
europaischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen kénnten, im allgemeinen
von der Einspruchsabteilung zu prifen, wobei jedoch verfahrensékonomische
Gesichtspunkte bertcksichtigt werden sollten. In diesem Zusammenhang wird in
den Richtlinien auf die Entscheidung G 10/91 verwiesen. Nach Teil E, Kapitel VI, 1.1
muR das zustandige Organ Artikel 114 (1) EPU wahrend jedes bei ihm anhéangigen
Verfahrens beachten und prifen, ob aktenkundige Tatsachen und Beweismittel
prima facie der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen kdnnten. Die
Richtlinien wurden auch von der Grof3en Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung

G 10/91 angezogen.

5. Aus der Rechtsprechung der Grol3en Beschwerdekammer, insbesondere den
Entscheidungen G 10/91 und G 1/95, und den Richtlinien fir die Prifung im EPA
folgt, dal3 das Ziel des Patenterteilungsverfahrens, ungultige Patente zu verhindern,
im Vordergrund des erstinstanzlichen Verfahrens steht. Mit ihrer Feststellung, sie
sehe keinen hinreichenden Anlaf3, die Praxis der ersten Instanz zu andern, gab die
GrolRe Beschwerdekammer zu erkennen, dal3 die erste Instanz zumindest prifen
muf3, ob ein neuer Einspruchsgrund relevant ist. Deshalb hatte die
Einspruchsabteilung erst nach Artikel 114 (1) EPU prufen missen, ob der nach
Artikel 100 c) EPU vorgebrachte Grund der Aufrechterhaltung des Patents
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entgegenstehen kénnte, bevor sie ihn fur unzuléssig erklarte. Da sie dies unterliel3
und ihre Zurickweisung lediglich damit begriindete, dieser Grund sei verspatet
vorgebracht worden, nahm sie der Beschwerdeflhrerin die Mdglichkeit, die
Relevanz dieses Einspruchsgrunds und damit seine Zulassigkeit im

Beschwerdeverfahren Uberprifen zu lassen.

In Anbetracht der Entscheidung G 10/91 und der vorstehend genannten Richtlinien
ist die Kammer der Auffassung, dald sich die Befassung der Grof3en
Beschwerdekammer eribrigt; sie hélt es aber fiir geboten, die Angelegenheit zur
weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurtickzuverweisen. Zu prifen
sind die Frage, ob der von der Beschwerdefiihrerin nach Artikel 123 (2) EPU

(Art. 100 c) EPU) vorgebrachte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents
entgegenstehen wirde, sowie etwaige weitere Punkte, die sich aus der

Beantwortung dieser Frage ergeben kénnen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz

zuriuckverwiesen.



