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Sachverhalt und Antréage

0936. D

Mt Entschei dung vom 10. August 1995 hat di e Ei nspruchs-
abtei | ung das europai sche Patent Nr. 0 428 844 genal}
Artikel 102 (1) EPU widerrufen und zwar im Lichte der
Druckschriften

(D2) EP-A-0 368 695

(D3)  DE-U-8 706 209 und

(D4)  US-A-2 690 216,

wei | der Cegenstand des erteilten Anspruchs 1 diesen
gegeniuber nicht auf erfinderischer Tatigkeit im Sinne
von Artikel 56 EPU beruhe.

Gegen vorgenannte Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
hat di e Patentinhaberin - nachfol gend Beschwer de-
fihrerin - am 2. Septenber 1995 unter gleichzeitiger
Zahl ung der CGebUhr Beschwerde ei ngel egt und diese

begr tindet .

Mt vorbereitendem Bescheid gemaR Artikel 110 (2) EPU

w es die Kammer die Verfahrensbeteiligten darauf hin,
dalR (D2) eine Druckschrift im Sinne von

Artikel 54 (3) EPU sei und denzufolge fir alle benannten
Vertragsstaaten auller Danenmark bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit gemalR Artikel 56, Satz 2 EPU
nicht in Betracht gezogen werden dirfe. Bei dieser

Sachl age beabsichtige die Kanmer, die Angel egenheit

unt er Auf hebung der angefochtenen Entschei dung an die
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Ei nspruchsabt ei | ung zur ordnungsgemafRen Durchf ihrung des

Ei nspruchsverfahrens zurickzuverwei sen.

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer stellten
die Parteien fol gende Antrage:

a) Beschwerdef Ghrerin:

1) Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und
Zur uckver wei sung der Angel egenheit an die erste
| nstanz zur weiteren Verhandl ung auf der
G undl age der erteilten Unterlagen, hilfsweise
auf der Gundlage der mt der Beschwerde am
2. Septenber 1995 ei ngegangenen Unterl agen;

2) Rickzahl ung der Beschwer degebUhr.
b) Beschwerdegegneri n:
Zur ickwei sung der Beschwer de.
Die wesentlichen Argunente der Parteien zur Stitzung
i hrer vorgenannten Antr&ge kénnen w e fol gt
zusammengef a3t wer den
a) Beschwerdef Uhrerin:
- die i mBescheid der Kammer dargel egte Auffassung
zur Einstufung der (D2) werde geteilt, so dal3 die
Neuheit des Gegenstandes genal3 erteil tem

Anspruch 1 auler Zweifel stehe;

- das rechtliche Gehor sei vor der Einspruchs-
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abteilung verletzt worden, diese habe kei nen

Zwi schenbeschei d erlassen und somt der
Beschwer def hrerin kei ne Cel egenheit zur Stellung
weiterer Hilfsantrage eingeré&unt. Vielnehr se

das Streitpatent w derrufen worden, nachdem di e
Parteien jeweils gerade einen Schriftsatz

ei ngerei cht hatten;

- dieser Verfahrensmangel sei ursachlich far die
Not wendi gkeit gewesen, eine Beschwerde

ei nzul egen;

- bei dieser Sachlage rechtfertige sich der Antrag,
di e Beschwer degebuhr zurickzuzahl en.

b) Beschwer degegneri n:

- es sei anzuerkennen, dal} (D2) keine
neuhei t sschadl i che Druckschrift sei

- ei ne nundl i che Verhandl ung vor der Kammer sei
not wendi g gewesen, weil i m Begehren der
Beschwer def ihrerin, die Sache an die erste
| nstanz zuridckzuverwei sen und der erfol gten
Behandl ung in der ersten Instanz ein Wderspruch

gesehen werde;

- sollte die Kanmer beabsichtigen, in die sachliche
Debatte einzutreten, werde hierzu das
Ei nverstandni s erkl art, wobei dies auch fir eine
Zur uckver wei sung der Sache an die erste Instanz

gelte;
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- zum Antrag, die Beschwerdegebihr zurickzu-
erstatten, sei festzustellen, dal die
Ei nspruchsabteilung die Tragweite der (D2) nicht
er kannt habe, obwohl diese Druckschrift als
Zw schenliteratur i mRecherchenbericht

ausgew esen sei

- das rechtliche Gehor fur die Beschwerdefdhrerin
sei gegeben gewesen, es sei nur nicht wahr-

genomen wor den;

- all ein deshalb hatte ei n Beschwer dever f ahren

ver m eden werden koénnen.

Ent schei dungsgr inde

2.1

D e Beschwerde ist zul assig.

Zuruckverweisung an die erste Instanz

We bereits i mBescheid der Kanmer genafld

Artikel 110 (2) EPU ausgefihrt, stellt die

Ent gegenhal tung (D2), die von der Einspruchsabteil ung
al s nachstliegender Stand der Techni k bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit angesehen

wur de, tatsachlich Stand der Techni k gemal

Artikel 54 (3) EPU dar, wenn die Prioritat des
Streitpatents zu Recht in Anspruch genomen worden ist.
Damt ist der angefochtenen Entschei dung die

Beurt ei |l ungsgrundl age entzogen, und das Erfordernis der
erfinderischen Tatigkeit ist gegebenenfalls neu zu

pr af en.
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Di eser Beurteilung stinmen beide Parteien zu und

er kannten ausdr tcklich an, dall (D2) kein neuheits-
schadl i cher Stand der Techni k fir den Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 sei. Anerkannt wurde auch, dal
(D2) (und (D14), eine nachveroffentlichte Druckschrift)
bei der Beurteilung der Frage der erfinderischen
Tatigkeit keine Rolle spielen.

Bei de Parteien waren ferner damt einverstanden, die
Angel egenheit an die erste Instanz zurickzuverwei sen,
damt dort eine ordnungsgenmalle, die Verfahrens-
vorschriften bericksichtigende Prifung des Ei nspruches
vor genomen wer den kénne. Es bestand somt keine

Ver anl assung, vor der Kanmmer in die sachliche D skussion
des weiteren Standes der Techni k ei nzutreten.

Verfahrensmangel

We bereits i mBescheid gemaB Artikel 110 (2) EPU
seitens der Kammer angesprochen wurde, besteht kein
Recht sanspruch auf ei nen Zw schenbeschei d der

Ei nspruchsabteil ung vor Erl all der abschli elRenden

Ent schei dung, und es ist Sache der Patent-

i nhaberi n/ Beschwerdef ihrerin fiar eine klare Antragsl age

ZU sorgen.

Di e Beschwerdefuhrerin hat nicht vorgetragen, dal} sie
di e Argunente der Beschwer degegneri n/ Ei nsprechenden

ni cht gekannt hatte und dalR di e Ei nspruchsabteilung i hr
ni cht bekannte Argunente in ihrer abschlielenden

Ent schei dung verwendet hatte.

0936. D
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3.1.3 Bei diesen Cegebenheiten kann di e Kammer kei nen Verstofl}
gegen das Prinzip des rechtlichen Gehérs genald
Artikel 113 (1) EPU feststellen.

3.1.4 ImUnterl assen ei nes Zwi schenbeschei des kann somt hier
kei n wesentlicher Verfahrensmangel erblickt werden.

3.2 Al'lerdings ist in anderer Hi nsicht ein wesentlicher

Ver f ahr ensmangel zu rugen.

Di e Einspruchsabteilung ist in ihrer angegriffenen

Ent schei dung ni cht auf das Annel de- und

O f enl egungsdat um der (D2) - (und von (D14)) -

ei ngegangen, so dall ungekl &rt geblieben ist, warumim
vorliegenden Fall die eindeutig nach dem Prioritéatstag
des Streitpatents, aber vor dessen Annel detag
veroffentlichte européai sche Patentannel dung ent gegen den
Besti mmungen von Artikel 54 (2) und (3) EPU als Stand
der Techni k bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit in Konmbination mt anderem Stand der Technik
betrachtet worden ist. Dies ist durch die Bestimmung des
Artikels 56 Satz 2 EPU ausdriickl i ch ausgeschl ossen. Eine
Her anzi ehung von (D2) zur Priufung der erfinderischen
Tatigkeit hatte nur erfol gen kbnnen, wenn zuvor
festgestellt worden wédre, dall dem Streitpatent die in
Anspruch genomrene Prioritat nicht zustehe. D e Frage
des Prioritatsrechts gemaR Artikel 89 EPU wird jedoch in

der Entschei dung ebenfalls nicht behandelt.

Unabhangi g von eventuell en H nwei sen der Parteien gehort
es zu den Pflichten der Einspruchsabteilung, jede gegen
das Streitpatent vorgebrachte Entgegenhal tung dahin zu

Uberprifen, ob und ggf. wie sie imH nblick auf das

0936. D U
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Streitpatent zum Stand der Techni k gehért, ob also eine
Ent gegenhal t ung unter dem Gesi cht spunkt der nangel nden
Neuheit oder der mangel nden erfinderischen Tatigkeit
gegen das Streitpatent geltend gemacht werden kann oder
ob si e Uberhaupt nicht zum Stand der Techni k gehort,
weil sie, wie imFall von (D14), nachveroffentlicht ist.

In diesem Fall ist das Versaummi s der Prufung insofern
schwerw egend, als dadurch der Entscheidung die

Ent gegenhal tung (D2) als nachster Stand der Technik
zugrunde gel egt wurde.

D e Einspruchsabteilung wird al so zunédchst zu prifen
haben, ob di e Patentinhaberin zur |nanspruchnahnme der
Prioritat berechtigt ist, umdann (D2) entsprechend zu
wirdigen (vgl. T 16/89, unveroffentlicht). De

Pat enti nhaberin wird dann zu entschei den haben, ob sie
das Patent in der erteilten oder einer geanderten
Fassung verteidigen will. Der Urstand, dal sie mt der
Beschwer debegr indung ei ne geédnderte Fassung des Patents
vorgel egt hat, hindert sie nicht daran, auf die erteilte

Fassung zuridckzugreifen

0936. D Y
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4. Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

GemilR Regel 67 Satz 1 EPU wird die Rickzahl ung der
Beschwer degebihr angeordnet, wenn ihr durch die
Beschwer dekammer st attgegeben wird und di e Rickzahl ung
wegen ei nes wesentlichen Verfahrensmangel s der
Billigkeit entspricht.

I mvorliegenden Fall sind alle drei Voraussetzungen -
St att gabe der Beschwerde, die hier entsprechend dem
Antrag der Beschwerdefihrerin in der Zuruckverwei sung
best eht, wesentlicher Verfahrensmangel, w e oben
ausgefuhrt, und Billigkeitsgrunde - gegeben. D e

Bi | I'i gkei tsgrinde bestehen darin, dal3 di e mangel nde
Prufung zu der fehlerhaften Entscheidung fihrte, die

ursachlich fir di e Beschwerde war.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird zur weiteren Entschei dung an die

erste I nstanz zurickverw esen.

3. Dem Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wrd

st at t gegeben.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
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N. Maslin C. T. WIson
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