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(Pat enti nhaber)
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( Ei nsprechender)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

ENTSCHEI DUNG

der Techni schen Beschwer dekammer 3.4.2

vom 22. Juni 1999

HOFMANN WERKSTATT- TECHNI K GVvBH
Wer ner - von- Si emens- StralRe 2
D 64319 Pfungst adt (DE)

Not h, Heinz, D pl.-Phys.
Pat ent anwal t
MozartstralRe 17

D- 80336 Minchen (DE)

Schenck Koneg GrbH
Landwehr straflle 55
D- 64293 Dar nst adt (DE)

Behrens, Hel nmut, Dipl.-Ing.
I mTiefen See 45a
D 64293 Dar nst adt (DE)

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des

Eur opai schen Patentants, die am9. Juli 1997

zur Post gegeben wurde und nit der das

eur opai sche Patent Nr. 0 537 441 aufgrund
des Artikels 102 (1) EPU wi derrufen worden

i st.

Zusamenset zung der Kanmer :
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Sachverhalt und Antréage

1491.D

Di e Beschwerdefihrerin (= Patentinhaberin) richtet ihre
am 25. Juli 1997 ei ngel egte Beschwerde gegen di e am

9. Juli 1997 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei |l ung, das européi sche Patent

Nr. O 537 441 zu wi derrufen.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hi nblick auf
Artikel 100 a) EPU nmit der Begriindung angegriffen

wor den, dall das Verfahren nach demerteilten Anspruch 1
ni cht neu sei und die Vorrichtung nach demerteilten
Anspruch 4 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

ber uhe.

Di e Ei nspruchsabtei |l ung war der Auffassung, dal3 der

gel tend gemacht e Ei nspruchsgrund fehl ender
erfinderischer Tatigkeit der unveranderten Aufrecht-

er hal tung des Patents gemall dem Hauptantrag der

Pat enti nhaberi n ent gegenstehe. Di e Wderrufsentschei dung
der Ei nspruchsabteilung stitzt sich ausdriucklich und
ausschliel3lich auf die behauptete N chtgewdhrbarkeit des
Haupt antrags (siehe Punkt 7 des Abschnitts

"I. Sachverhalt und Antrage").

I m Verfahren vor der ersten Instanz hatte die

Pat ent i nhaberi n wahrend der mindlichen Verhandl ung vom
4. Juni 1997 die Patenterteilung hil fsweise auch auf der
G undl age geéanderter Unterl agen beantragt, w e sich
sowohl aus dem zugehorigen Protokoll (siehe insbesondere
die Punkte 12.1 bis 14.1) als auch aus der angefochtenen

Ent schei dung ergi bt (siehe "I. Sachverhalt und Antrage",
Punkt 7. und Anlage Il der angefochtenen Entschei dung).
.
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Auf Befragen durch die Einspruchsabteil ung war der
Haupt antrag von der Patenti nhaberin ausdricklich
aufrechterhal ten worden (siehe die Punkte 10.2 und 10.3
des Protokolls der nundlichen Verhandl ung), obwohl die
Ei nspruchsabtei lung fur den Fall der Aufrechterhaltung
des Hauptantrags den Wderruf des Patents angektndi gt
hatte (siehe Punkt 10.2 des genannten Protokolls). Die
Pat enti nhaberin |l ehnte es ab, den Hi|fsantrag zum neuen
Haupt antrag zu nachen.

Zum Hi | fsantrag, der offenbar in der mindlichen

Ver handl ung ausfdhrlich diskutiert wurde (siehe die
Punkte 12.1 bis 14.7 des Protokolls), gibt die

angef ocht ene Entschei dung lediglich die Argunente

wi eder, die fur dessen Gewahrbarkeit sprechen, sow e die
von der Ei nsprechenden vorgebrachten Gegenargunente
(siehe Abschnitt "Il1l. Zusatzliche Benerkungen"). Dem
Prot okol I der nundlichen Verhandl ung (siehe Punkt 14.7)
| &3t sich entnehnen, dal die Einspruchsabteilung den

Hi | fsantrag - zum ndest vorl &aufig - als gewédhrbar
angesehen hat.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragt di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),

hil f swei se auf der Grundl age der mt der Beschwerde-
begr indung ei ngerei chten geéanderten Patentanspriche 1
bis 7 (1. HIfsantrag) bzw. der geéanderten Patent-
anspriuche 1 bis 6 (2. Hilfsantrag) sow e einer

ent sprechend angepaliten Spalte 2 der Patentschrift.

Dabei stimren die Anspriche nach dem 2. Hilfsantrag mt
den von der Einspruchsabteilung als gewdhrbar erachteten
Ansprichen des danaligen (einzigen) Hilfsantrags
uber ei n.
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Di e Beschwerdefihrerin erklart gleichzeitig ihre
Berei tschaft, weitere Anderungen in den Unterlagen gemiR
dem Hauptantrag zu dessen Kl arstellung vorzunehnen.

Di e Beschwerdegegnerin (= Einsprechende) beantragt, die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung aufrechtzuerhal ten
und di e Beschwerde in allen Punkten zurickzuwei sen.

Mt dem Bescheid vom 25. Januar 1999 hat di e Kamrer den
Parteien mtgeteilt, daB sie wegen ei nes wesentlichen
Ver f ahr ensnmangel s beabsi chtigt, die Angel egenheit ohne
Sachprdf ung unter Rickzahl ung der Beschwer degebihr an
die erste Instanz zur voll sténdi gen Entschei dung uber
di e vorliegenden Antrdage zuriuckzuverwei sen.

Denent sprechend wurden die Partei en aufgefordert, vor

ei ner weiteren Sachdi skussi on zum beabsi chti gten

Vor gehen der Kanmmer Stellung zu nehnen.

In den Ei ngaben vom 23. Mirz 1999 bzw. vom 2. Juni 1999
haben bei de Partei en der beabsichtigten Zurickverwei sung
zugesti nmt .

Ent schei dungsgr Giinde

2.1

1491.D

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Di e Beschwerde entspricht den in Regel 65 (1) EPU
genannten Bestimungen und ist somt zul assig.

Wesent | i cher Verfahrensnange

We sich aus dem Akteni nhalt des Ei nspruchsverfahrens
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vor der ersten Instanz ergi bt (siehe die obigen

Punkte I1. und Il11.) hat die BeschwerdefUhrerin bereits
wahrend der mnindl i chen Verhandl ung vor der Ei nspruchs-
abteilung einen H |l fsantrag eingereicht und imweiteren
Ver fahren auf Nachfrage der Ei nspruchsabteil ung

ausdr tckli ch zusamen mt dem Hauptantrag aufrecht-

er hal ten. Den Ausfudhrungen i m Protokoll der nindlichen
Ver handl ung | 4Bt sich entnehnen, dald dieser Hilfsantrag,
der demjetzigen 2. Hilfsantrag entspricht, von der

Ei nspruchsabt eil ung of fenbar al s gewahrbar angesehen
wor den war .

Dennoch wurde di e Wderrufsentschei dung ausschliel3lich
auf den nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht
gewahr baren Hauptantrag gestitzt. ZumHi |l fsantrag
enthalt di e angefochtene Entschei dung in Form
"zusat zl i cher Bener kungen" nur eine Gegenuberstellung
von fir und gegen dessen Gewdhrbarkeit sprechenden

Ar gunent en.

Der Wderruf des Patents war der Beschwerdefihrerin in
der nundlichen Verhandl ung fir den Fall angekindi gt
wor den, dall der Hauptantrag aufrechterhalten und der

Hi | f santrag ni cht zum Haupt antrag erhoben wirde.

2.2 Nach st andi ger Rechtsprechung der Beschwer dekamrern
(siehe die in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Eur opai schen Patentants", 3. Auflage 1998, Europai sches
Patentanmt 1999, Kapitel VI-H 1., zitierten
Ent schei dungen) liegt unter den gegebenen Unrst&nden ein
wesent | i cher Verfahrensmangel vor.

In den Verfahren vor dem Europdai schen Patentant sind
Haupt- und Hi | fsantrage zul assig. Genmald Artikel 113 (2)

1491.D N
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EPU i st das Europai sche Patentant an die Antréage des
Annel ders oder Patentinhabers gebunden. Im Falle von
Haupt - und Hi | fsantré&gen bedeutet dies, dal das EPA auch
an di e Rei henfol ge der Antrage gebunden ist, d. h. der

H | fsantrag tritt als nachfol gender Antrag an die Stelle
des Hauptantrags, falls dieser als nicht gewdhrbar
angesehen wird (siehe die Entscheidung T 169/96, nicht

i mABl. EPA verodffentlicht; Punkte 2 und 3 der

Begr tndung) .

Di e Forderung der Ei nspruchsabteilung, dal die

gewdhr bare Fassung vorbehaltl os, d.h. als Hauptantrag,
vorgel egt oder gebilligt sein muB3, ist mt

Artikel 113 (2) EPU unvereinbar, der eine solche

Zusat zbedi ngung ni cht vorsieht (siehe die Entscheidung

T 234/ 86, ABI. EPA 1989, 79; Punkt 5.5.1 der

Begr tndung). Schon der Versuch eines Ei nwirkens der

Ei nspruchsabt ei |l ung auf den Patenti nhaber dahi ngehend,
daR er fur die Gewahrung ei nes nachrangi gen Antrags
vorrangi ge Antréage fallen | &3t, nul3 daher als unzul &ssig
erschei nen (siehe die Entscheidung T 155/88, nicht im
ABlI . EPA veroffentlicht; Punkt 2.1 der Begrindung). Der
Pat enti nhaber kann nicht zur Aufgabe von Antragen unter
" Andr ohung" rechtlicher Konsequenzen gezwungen oder

gedr angt werden, vielnehr ist die Einspruchsabteil ung
gemalR Artikel 113 (2) EPU verpflichtet, alle vorgel egten
Antrage bezuglich Zul assi gkeit und gegebenenfal |l s

Gewdhr barkeit zu prufen und i hrer Entschei dung

zugr undezul egen.

Daraus ergi bt sich imvorliegenden Fall, dal3 ei ne nur
auf den Hauptantrag gestutzte Wderruf sentschei dung be
Vor | i egen ei nes ausdrucklich aufrechterhal tenen

Hi | fsantrags gegen Artikel 113 (2) EPU verstoBt (siehe
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die Entscheidung T 5/89, ABlI. EPA 1992, 348; Leitsatz).
Ei ne korrekte Vorgehenswei se hatte es erfordert, auch
den Hilfsantrag zu priufen und Uber dessen Zul &ssi gkeit
bzw. Gewdhrbarkeit zu entschei den, wenn der Hauptantrag
al s ni cht gewdhrbar angesehen w rd.

Sollte sich der Hilfsantrag dabei als gewédhrbar

erwei sen, so ist bei Vorliegen vollstandi ger Unterl agen
di e Gewahrbarkeit der gednderten Fassung des Patents
nach dem Hi | fsantrag in einer beschwerdefahi gen und
begr iindet en Zw schenent schei dung genaf

Artikel 102 (3) a) und 106 (3) EPU festzustellen (siehe
di e oben zitierte Entscheidung T 234/86; Punkt Il. des
Leitsatzes). In einer solchen Zw schenent schei dung ware
aulerdem di e Abl ehnung des Hauptantrags (und ggf.

wei terer vorrangi ger Antrage) zu begrinden.

Ei ne derartige Vorgehenswei se ist auch in den
"Richtlinien fur die Prifung i mEuropdi schen Patentant”
i n der Fassung vom Juni 1995 vorgesehen (siehe D VI,
7.2.2, Abséatze 1 und 2).

2.4 Dar iber hi naus verst 63t di e angefochtene Entschei dung
auch gegen Regel 68 (2) EPU, indemsie hinsichtlich des
vorliegenden Hilfsantrags nicht mt G unden versehen
ist. Die unter "Zusétzliche Benerkungen" aufgeflihrten
Argunment e und Cegenar gunente koénnen nicht als
Ent schei dungsbegr indung ver st anden wer den.

2.5 D e Kanmer macht daher im Einvernehnen mt den Parteien
von i hrem Ernessen nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch,
di e Angel egenheit ohne weitere Sachprifung an die erste
I nstanz zurtickzuver wei sen.

1491.D N
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Auf di ese Wi se soll beiden Parteien eine verfahrens-
maRi g korrekte Uberprufung aller Antrage in zwei

I nstanzen of fen gehal ten werden. Dabei liegt die

Ber ticksi chti gung weiterer Anderungsvorschl dge der
Beschwer def Ghrerin i mpflichtgemiRen Ernessen der

Ei nspruchsabt ei | ung.

3. Rickzahl ung der Beschwer degeblhr
I mEinklang mt der Entscheidung T 785/91 (nicht in ABl.
EPA veroffentlicht; siehe Punkt 6 der Begrindung) sieht
di e Kammer all e Voraussetzungen fir di e Rickzahl ung der

Beschwer degebiihr nach Regel 67 EPU i mvorliegenden Fal
als erfullt an.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
Ent schei dung zur Gckverw esen.

3. Di e Rickzahl ung der Beschwer degebihr w rd angeordnet.
Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
P. Martorana S. Steinbrener
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