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Sachverhalt und Antréage

I n ei ner mindlichen Verhandl ung vom 17. Februar 1997
ent schi ed di e Ei nspruchsabteilung tUber zwei Ei nspriiche
gegen das europdi sche Patent Nr. 0 458 019. Sie kam zu
dem Ergebni s, das genannte Patent genlge unter

Ber Gicksi chti gung der von der Patentinhaberin im

Ei nspruchsver fahren vorgenommenen Anderungen den

Er f or der ni ssen des Uber ei nkonmmens.

1. In der schriftlich abgefal3ten Entschei dung vom
18. Marz 1997 wird unter "Sachverhalt und Antrage"
festgestellt, die Patentinhaberin habe ihren
Haupt antrag, der auf die Aufrechterhaltung des Patents
in unveranderter Form gerichtet war, wihrend der
niundl i chen Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung
zur ickgezogen. Di e Entschei dung bezi eht sich denn auch
ausschlieBlich auf einen als "Hilfsantrag | in
kl argestel | ter Fornmi' bezei chneten Anspruchssatz. Uber
den verneintlich zurickgezogenen Hauptantrag wurde nicht
ent schi eden

I11. Gegen diese Entscheidung hat die Ei nsprechende 02 am
16. Mai 1997 und di e Patentinhaberin am 23. Mi 1997

Beschwer de ei ngel egt .

Der Hauptantrag der Patentinhaberin in der Beschwerde

richtet sich auf die Aufrechterhaltung des Patents "im
erteilten Unfang”". Sie macht dazu geltend, es treffe
nicht zu, dalB sie den entsprechenden Hauptantrag i m

Ei nspruchsverfahren zurickgezogen habe. Da die

Ei nspruchsabteil ung den Hauptantrag der Patentinhaberin
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somt ohne (schriftliche) Begrindung zurickgew esen
habe, |iege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. D e
Ei nsprechende 02 beantragt, das Streitpatent imvollen

Unfang zu w derrufen

I n ei nem Bescheid vom 12. August 1997 teilte die
Beschwer dekanmer den Verfahrensbeteiligten mt, das
Beschwer deverfahren werde aus G unden der Verfahrens-
Okonom e vorerst auf die Frage des geltend genmachten

Ver f ahr ensmangel s beschr ankt. Eine Uberprifung der Akte
schei ne den entsprechenden Vorwurf der Patentinhaberin
zu bestatigen. Weder aus den Schriftséatzen der

Pat ent i nhaberin noch aus dem Protokol| der nindlichen
Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteilung gehe hervor, dal
di e Patentinhaberin i hren Hauptantrag i m Ei nspruchs-

ver fahren zurickgezogen habe.

Dazu nahm der Vertreter der Einsprechenden 01 mt
Schrei ben vom 8. Oktober 1997 wie folgt Stellung:

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Ei nspruchs-
abt ei | ung habe der Vorsitzende klar zum Ausdruck
gebracht, dall der Anspruch 1 des erteilten Patents
(gemal3 Hauptantrag) nicht erfinderisch sei und das

Pat ent wi derrufen wirde, wenn di e Patentinhaberin diese
Anspruchsfassung aufrechterhalte. Der Vertreter der

Pat ent i nhaberin habe di eser Auffassung nicht

w der sprochen, worauf sich das weitere Verfahren nur
noch auf den Anspruch 1 nach demH | fsantrag | gerichtet
habe. Er konne sich jedoch nicht erinnern, ob der
Haupt ant rag wahrend der nuindlichen Verhandl ung expressis

verbis zuridckgenonmen worden sei



- 3 - T 0552/ 97

Auch der Vertreter der Einsprechenden 02 konnte dies
gemall sei nem Schrei ben vom 9. Oktober 1997 aus seiner

Eri nnerung nicht nmehr sagen

V. Al'l e Verfahrensbeteiligten teilten mt, dal3 sie
bezuglich der Frage des Verfahrensmangels nicht an ihren
Antragen auf eine mindliche Verhandl ung festhielten.

Ent schei dungsgr inde

1. D e Beschwerde der Ei nsprechenden 02 ist zul &ssig. Die
Zul &ssi gkeit der Beschwerde der Patentinhaberin hangt
davon ab, ob die Patentinhaberin durch di e angefochtene
Ent schei dung beschwert ist (Artikel 107,

Regel 65 (1) EPU). Hat sie im Einspruchsverfahren ihren
Haupt antrag zurickgezogen und durch den 1. Hilfsantrag
ersetzt, liegt ihrerseits keine Beschwerde vor, da im
Ei nspruchsverfahren ihrem 1. Hilfsantrag stattgegeben

wur de.

1.1 Schon in di esem Zusammenhang stellt sich daher die
Frage, ob di e beschwerdef Ghrende Patenti nhaberin ihren
Haupt antrag (Aufrechterhaltung des Patents in
unver anderter Form im Ei nspruchsverfahren zurickgezogen
hat oder nicht. Der einzige direkte Anhal tspunkt dafur
findet sich in der Sachverhal tsdarstellung der
angef ocht enen Entscheidung (Ziff. 7 und 8). Danach sol
di e Patentinhaberin wahrend der mindlichen Verhandl ung
den mt Schrei ben vom 17. Januar 1997 gestellten
Haupt antrag zur idckgezogen haben.
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Di e ausfihrliche, 8 Seiten unfassende Ni ederschrift der
nmiundl i chen Ver handl ung enthéalt dagegen kei nen

ent sprechenden Hinweis. Sie stiutzt vielnehr die
Darstel |l ung der Patentinhaberin. Einleitend (S. 1) wrd
festgestellt, dal die Patentinhaberin den Hauptantrag
sow e den ersten und zweiten Hi | fsantrag gemal? dem
Schrei ben vom 17. Januar 1997 aufrechterhalte. Sodann
(S. 2) wird ausgefuhrt, die Einspruchsabteilung habe der
Pat ent i nhaberi n vorgeschl agen, "fol gende Anderungen im
Pat ent zu beantragen: Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags in
kl argestellter Form Anspriche 3 bis 9 in angepaliter
Form al s abhangi ge Anspriche; die Beschrei bung
angepaldt." Di e Patentinhaberin habe daraufhin "einen
Anspruch 1 entsprechend dem 1. Hilfsantrag in

kl argestel lter Formund eine Streichung von Anspruch 2"
beantragt .

Die N ederschrift vernerkt weder di e ausdruckliche

Zur ucknahme des Haupt antrags, noch enthalt sie
Anhal t spunkte fur eine Umandl ung des 1. Hilfsantrags in
ei nen Hauptantrag. Ebensowenig | aBt sich aus dem

prot okol lierten Verl auf der Verhandl ung schliel3en, die
Pat enti nhaberin habe durch die Billigung der

vor geschl agenen Kl arstellung des 1. Hilfsantrags auf

i hren Hauptantrag verzichtet.

Di e Stellungnahne der Ei nsprechenden 01 (vgl. oben V)
best ati gt di esen Verfahrensverlauf in den wesentlichen
Punkt en. I nsbesondere konnen sich die Vertreter beider
Ei nsprechenden nicht daran erinnern, dall die Patent-

i nhaberin ihren Hauptantrag wahrend der nundlichen

Ver handl ung expressis verbis zurickgezogen héatte.
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Bei di eser Sachl age ist davon auszugehen, dal3 die

Pat ent i nhaberin i hren Hauptantrag widhrend der nindlichen
Ver handl ung i m Ei nspruchsverfahren nicht zurickgenomen
hat, so dal3 er zum Zeitpunkt der Entschei dung i mrer noch
i mVerfahren war. Da die Ei nspruchsabteil ung dem

1. Hilfsantrag, nicht aber dem Hauptantrag der
beschwer def ihr enden Pat enti nhaberin stattgegeben hat,

i st diese beschwert im Sinne von Artikel 107 EPU. lhre

Beschwerde i st daher auch zul &ssi g.

D e Patentinhaberin macht mt ihrer Beschwerde geltend,
di e Ei nspruchsabteil ung habe den Hauptantrag ohne
Begr indung zur iickgewi esen und damt einen wesentlichen

Ver f ahr ensf ehl er begangen.

We sich aber aus der Sachverhaltsdarstellung (oben
Ziff. 11) ergibt, hat die Einspruchsabteilung den
Haupt antrag ni cht zuruckgew esen. Vielnehr |eidet die
angef ocht ene Ent schei dung daran, dal3 Uber den

Haupt antrag der Patentinhaberin gar nicht entschi eden
wurde, weil die Einspruchsabteilung falschlicherweise
annahm er sei nicht nehr im Verfahren. D eses

M RBver st andni s geht zuruidck auf eine objektiv unklare

Ant ragsl age am Ende der mindl i chen Ver handl ung.

Artikel 113 (2) EPU schreibt vor, daB sich das

Eur opdi sche Pat entamt bei Entschei dungen uber

eur opai sche Pat ent annel dungen und Patente an die vom
Annel der oder Patentinhaber vorgel egte oder gebilligte
Fassung zu halten hat. D eser Grundsatz ist nach der
Recht sprechung der Beschwer dekamrern von so

grundl egender Bedeutung, dal jede - auch auf eine

fal sche Ausl egung ei nes Antrags zuruckzuf dhrende -
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Verl etzung di eses Grundsatzes prinzipiell als
wesent | i cher Verfahrensmangel zu werten ist (T 647/93,
ABl . EPA 1995, 132). Insbesondere wenn die Antrage im
Ver |l auf einer mindlichen Verhandl ung geandert werden,
i st es angebracht, dalR das entschei dende Organ die
Antragsl age vor der Entscheidung klarstellt (vgl

T 666/ 90 vom 28. Februar 1994).

I mvorliegenden Fall ist davon auszugehen, dal die

Ei nspruchsabt ei l ung aus dem Verfahrensverl auf wahrend
der mindl i chen Verhandl ung stillschwei gend den Schl uf
zog, die Patentinhaberin habe ihren Hauptantrag

zur uckgenommen. Aus der N ederschrift der Verhandl ung
ist nicht zu ersehen, dal sich die Einspruchsabteil ung
vor ihrer Entscheidung Uber die Richtigkeit dieser
Annahnme vergew ssert hatte. Was das Verhal ten der

Pat enti nhaberin betrifft, liegt keinerlei Anzeichen
daf r vor, dal i hr am M Rver standni s der Ei nspruchs-
abteilung eine Schuld zukomt. Der unter diesen

Urst 4nden erfol gte VerstolRR gegen Artikel 113 (2) EPU i st

al s wesentlicher Verfahrensmangel zu werten.

Di eser Verfahrensmangel erfordert die Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Zurtckverwei sung der
Sache an di e Einspruchsabteilung (Artikel 111 EPU) und
Ver f ahr ensor dnung der Beschwerdekammern, Artikel 10. Mt
der Zurickverwei sung soll sichergestellt werden, dal die
erste Instanz in der beantragten Rei henfol ge Uber alle
Antrage der Verfahrensbeteiligten befindet, insbesondere
al so zunachst uber den Hauptantrag der Patenti nhaberin.
Di e Beurteilung des Hauptantrags durch di e Ei nspruchs-
abt ei | ung kann gegebenenfalls auch imH nblick auf die

Hi | f sant r age bedeut sam sei n.
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6. Da der Beschwerde der Patentinhaberin wegen eines
wesent | i chen Verfahrensmangel s stattgegeben wird und es
nach Ansicht der Kamer unter den gegebenen Unst anden
der Billigkeit entspricht, wird genaR Regel 67 EPU die
Rickzahl ung der Beschwer degebihr an di e Patentinhaberin
angeordnet. Auch die Rickzahlung der Beschwerdegebihr an
di e Ei nsprechende 02 wird angeordnet, da i hre Beschwerde
wegen des Verfahrensmangels jetzt nicht gehdrt werden
kann. Die Kammer |egt dabei Regel 67 EPU, insbesondere
i mH nblick auf deren englischsprachi ge Fassung, so aus,
dall bei m Vorliegen nehrerer Beschwerden di e Beschwerde-
gebuhr jedes der Beschwerdef Ghrer zurickgezahlt werden

kann, wenn es der Billigkeit entspricht.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.
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3. D e Riuckzahl ung der von der Patentinhaberin und der
Ei nsprechenden 02 entrichteten Beschwerdegebiuhren wrd
angeor dnet .

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin W J. L. \Weeler
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