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Sachverhalt und Antréage

2016.D

Auf die am 27. Mai 1988 ei ngereichte Patentannel dung

Nr. 88 108 468.5 wurde am 15. Januar 1992 das

europai sche Patent Nr. 0 295 472 erteilt. CGegen dieses
Pat ent hat die Firma Kinkel -Wagner GirbH & Co KG ei nen

Ei nspruch eingel egt, der von der Ei nspruchsabteilung mt
Ent schei dung vom 25. Juli 1997 genmaR Artikel 102 (2) EPU
zur ickgew esen wur de.

Mt Schrei ben vom 18. August 1995 hatte die Vertreterin
der Ei nsprechenden beantragt, "den Ei nsprechenden zu
andern, der ... die D eball GrmH gewdrden ist ...". Mt
der "Entschei dung Uber di e Zurickwei sung ei nes Antrages"
vom 16. Mai 1997 war festgestellt worden, "dalR die Firma
Dieball ... nicht als Einsprechende an dem

Ei nspruchsverfahren gegen das europdi sche Patent

0 295 472 beteiligt ist."

D e gegen di ese Entschei dung gerichtete Beschwerde der
Firma D eball GrbH - Aktenzeichen T 0799/97 - 3.2.3 -
fihrte zu dem Ergebni s, dall die Kammer feststellte:

"dall di e Ei nsprechendenstel |l ung von der urspriunglich

Ei nsprechenden Kunkel - Wagner GtbH & Co. KG auf die

Di eball GrbH Uber gegangen ist."

CGegen di e Entschei dung uber die Zurickwei sung des

Ei nspruchs genméal3 vor st ehendem Abschnitt | hat die

Di eball GrbH am 26. Septenber 1997 Beschwer de ei ngel egt
und di e Gebuhr am 29. Septenber 1997 entrichtet. D e
Beschwer debegr tindung wurde am 4. Dezenber 1997

ei ngerei cht und ausgefihrt, dal di e Gegenst ande der
Anspriche 1, 11, 23 und 26 nicht patentfadhig seien
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| m Lauf des Beschwerdeverfahrens wrde die D aball GibH
i nsolvent. Am 1. Februar 1999 wurde Herr Bernd Wetjen
vom Ant sgeri cht Hi | deshei m zum Konkur sverwal t er
bestellt. Er fiuhrt das Verfahren mt den bisherigen
zugel assenen Vertretern der Dieball GrbH weiter, eine
ent sprechende Vol | macht i st eingereicht worden.

Nach vorbereitender Mtteilung der Kanmer fand am

4. Juli 2001 ei ne mindliche Verhandl ung statt, an der
di e Patentinhaberin - nachfol gend Beschwerdegegnerin -
we mt Schreiben vom 11l. Mai 2001 angekiundi gt, nicht
tei | nahm

Der Beschwer def ihrer fihrte in der mindlichen
Ver handl ung f ol gendes aus:

- dadurch, dalR einerseits die Dieball GwH in der
ersten Instanz nicht als Rechtsnachfol gerin der
urspriunglich Ei nsprechenden anerkannt worden sei,
andererseits aber die urspringlich Ei nsprechende
ni cht nmehr existiert habe, habe in der ersten Instanz
kei ne unfassende Di skussion der geltend genachten
Ei nspruchsgrinde stattgefunden; deshalb wire es nicht
gerechtfertigt, dem Beschwerdefidhrer nunnmehr, nachdem
der Ubergang der Einsprechendenstellung auf die
Di eball GrbH rechtskraftig durch di e Entschei dung
T 0799/97 vom 4. Juli 2001 festgestellt worden sei,
die erste Instanz zu verwehren; imvorliegenden Fal
bi ete sich somt eine Zuruckverwei sung an.

- di e Ei nspruchsabteil ung habe di e Rechtskraft der
Ent schei dung Uber die Ei nsprechendenstel |l ung vom
16. Mai 1997 nicht abgewartet und damt einen
wesent | i chen Verfahrensfehl er begangen.
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D e Beschwerdegegnerin hat einerseits mtgeteilt, dal
der Erfindungsgegenstand keine wirtschaftliche Bedeutung
mehr habe, hat aber im Hi nblick auf die Anlage zur
Ladung zur mindlichen Verhandl ung i hr Ei nverstéandnis
erkl art, Ruckbezi ehungen von Unteransprichen zu
beschranken oder einzel ne Anspriche zu streichen, falls
dies die Kammer fur notwendi g erachte.

Der Beschwerdefihrer stellte fol gende Antrége:

a) Aufhebung der angef ochtenen Entschei dung und

b) Zuridckverwei sung der Angel egenheit an die erste
I nstanz sow e

c) die Rickzahlung der Beschwer degebuhr.

Di e Beschwerdegegnerin hat schriftlich beantragt, die
Beschwer de zurtckzuwei sen

Ent schei dungsgr tinde

2016.D

Zul 8ssi gkeit der Beschwerde

GemalR Artikel 107 Satz 1 EPU steht die Beschwerde

denj eni gen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das
zu der Entschei dung gefihrt hat, soweit sie durch die
Ent schei dung beschwert sind. Die Dieball GrbH war durch
die erste Entschei dung der Einspruchsabteilung von
wei t eren Ei nspruchsverfahren ausgeschl ossen worden, die
zweite Entscheidung erging somt fornell nicht nehr
gegen sie, so dal sich hier das Probl em der

Ver f ahrensbeteiligung i mH nblick auf das weitere

Ei nspruchsverfahren stellt.
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Dadurch, dalR die erste Entschei dung der Ei nspruchs-
abteilung von der Dieball GrbH angefochten worden ist,
bew rkt di e Beschwerde aufgrund des Suspensiveffekts,
dall die Wrksankeit der Entschei dung sol ange gehemmt
ist, bis uUber die Beschwerde entschi eden worden ist.
D es fuhrt dazu, dal3 die Dieball GrbH materiell -
rechtlich nach wie vor am weiteren Verfahren vor der
Ei nspruchsabteil ung beteiligt war, selbst wenn die

Ent schei dung fornell nicht gegen sie ergangen ist.

Sie ist somt auch als Verfahrensbeteiligte fir das
wei tere Verfahren anzusehen, das zur Zurickwei sung des
Ei nspruchs gefuhrt hat, und sie ist durch diese

Ent schei dung auch beschwert.

D e Beschwerde ist somt zul &ssig, da die ubrigen
Zul assi gkei t serforderni sse gendlR Artikel 108 EPU
ebenfalls erfdallt sind.

Zur ickverwei sung an die erste Instanz

GemalR Artikel 111(1), Satz 2 EPU wird die

Beschwer dekanmmer entweder im Rahnmen der Zust &ndi gkeit
des Organs tatig, das di e angefochtene Entschei dung
erl assen hat, oder verwei st di e Angel egenheit zur

wei teren Entschei dung an di eses Organ zurick.

Zwar hat die Einspruchsabteilung in einemunfénglichen
Bescheid vom 25. Marz 1994 sowi e in der angegriffenen
Ent schei dung vom 25. Juli 1997 ihre Beurteilung der

Best andf ahi gkeit des Streitpatents dargel egt, so dalR fir
di e Kammer insofern kein Gund fir eine Zuruckverwei sung
best inde. Hi nzu konmt die nicht unbetrachtliche Dauer
des Verfahrens sowi e der Umrstand, dal} di e Patent-
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i nhaberin nach ihrer Einlassung vom 11. Mii 2001 dem
Streitpatent keine wirtschaftliche Bedeutung nehr
zum 3t .

2.3 Andererseits ist das Begehren des Beschwerdef Uhrers als
dem neuen Ei nsprechenden, die Ginde, die aus seiner
Si cht gegen das Patent sprechen, zundchst der
Ei nspruchsabt ei | ung vor zutragen, durchaus nachvoll -
zi ehbar. Denn diese Instanz ware sow eso zustandig
gewesen, wenn di e Ei nspruchsabteil ung ordnungsgenald di e
Recht skraft ihrer Entschei dung vom 16. Mai 1997
betreffend die Zurickwei sung des Antrags auf Ubergang
der Ei nsprechendenstel |l ung abgewartet héatte, wozu sie
verpflichtet gewesen ware. Dann ware namich das
erstinstanzliche Verfahren mt der Dieball GrbH als
Recht snachfol gerin der urspringlich Ei nsprechenden
wei t ergef ihrt worden

2.4 Di e Kanmer sieht daher i mvorliegenden Fall eine
Zur uckverwei sung al s angenessen an und hat kei ne
Bedenken, dem Antrag des Beschwerdef Uhrers zu
ent sprechen.

3. Riuckzahl ung der Beschwer degebihr

3.1 GemalR Regel 67 EPU ist die Rickzahl ung der
Beschwer degeblihr anzuordnen, wenn ihr durch die
Beschwer dekammer st attgegeben wird und di e Rickzahl ung
wegen ei nes wesentlichen Verfahrensmangel s der
Billigkeit entspricht.

3.2 Das erste Erfordernis - Stattgabe der Beschwerde - ist
hier erfullt, denn di e angefochtene Entschei dung wrd
auf gehoben, und dem Antrag auf Zuridckverwei sung wrd
ent sprochen.

2016.D Y A
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Auch das zweite Kriterium- Vorliegen eines wesentlichen
Ver f ahrensmangel s - nul3 i mvorliegenden Fall bejaht
wer den.

Es ist zwar nicht bereits darin zu sehen, dalR die

Ei nspruchsabtei l ung zwei Ent schei dungen getroffen hat,
statt in einer Entscheidung uUber die Rechtsnachfol ge und
den eingel egten Einspruch zu urteilen. Es trifft zu, dalR
dadurch die unterl egene Partei zur Erhebung von zwei
Beschwer den gezwungen war. Aber aus der Sicht der

Ei nspruchsabtei l ung konnte es G inde geben, den Dritten,
der nach deren Ansicht nicht in die Stellung der

Ei nsprechenden eingetreten war, vorab vom weiteren
Ver f ahren auszuschli ef3en. Hi erbei handelt es sich um

ei ne Ent schei dung, die nach pflichtgenalRem Ernessen zu
treffen ist, und die Kammer sieht keine Anzeichen, die
dar auf hi ndeuten, dafl} die Einspruchsabteilung hiervon
abgew chen i st.

Al l erdings |liegt der wesentliche Verfahrensmangel darin
begr indet, dal di e Ei nspruchsabteilung es versaunt hat,
di e Rechtskraft ihrer ersten Entschei dung abzuwarten
bevor sie die zweite Entscheidung erliel3, dies unsonehr
al s zum Zei t punkt des Erlasses der zweiten Entschei dung
di e Beschwerde gegen die erste Entscheidung bereits

ei ngel egt war.

Denn die rechtskraftige Kl arung der Frage, ob eine
Recht snachf ol ge stattgefunden hatte oder nicht, war fur
die zweite Entschei dung vorgreiflich, d. h. von der

Ent schei dung di eser Frage hing es ab, wer imweiteren
Ei nspruchsverfahren Verfahrensbeteiligter war und damt
gegen wen die zweite Entschei dung zu ergehen hatte.

Dadurch, dal di e Ei nspruchsabteilung di esen Unstand
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ni cht beachtet hat, hat sie die D eball GrbH der
Mogl i chkeit beraubt, weiter am erstinstanzlichen
Ei nspruchsverfahren teil zunehnen

3.4 Ebenso entspricht die Rickzahl ung wegen di eses Mangel s
der Billigkeit. Denn auf Grund di eses wesentlichen
Ver f ahrensmangel s verl or der Beschwerdef ihrer eine

| nstanz, so dall der Mangel durch die Zurickverwei sung
behoben werden mufite.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

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

3. Dem Antrag auf Rickzahl ung der Beschwer degebihr wird
st at t gegeben.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C T. WIson

2016.D



