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ENTSCHEI DUNG
vom 2. Februar 2000

Beschwer de- Akt enzei chen: T 1056/98 - 3.2.1
Anmel denumer : 95810173. 5

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0672844

| PC: F16G 11/ 00, DO7B 9/00
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Sei | endver bi ndung fur ein Drahtseil sowi e Verfahren zu seiner
Her stel | ung

Pat ent i nhaber:
Jakob AG

Ei nsprechender:
AVPHO SA

Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen
EPQ Art. 99(1), 101(1), 101(2), 111(1), 113(1)
EPU R 55c), 67

Schl agwor t :

"Rechtliches Gehor™

"Unzul 8ssi gkei tsgrund vor der Verwerfung des Ei nspruchs der
Ei nsprechenden unbekannt”

"Zur ickverwei sung an die erste Instanz ohne sachliche

St el  ungnahne der Beschwer dekamrer™

"Rickzahl ung der Beschwer degebihr”

Zitierte Entschei dungen
T 0275/ 89

EPA Form 3030 10. 93



Oientierungssat z:

Verwi rft die Einspruchsabteilung den Ei nspruch als unzul assi g,
ohne dall der Unzul &ssi gkeitsgrund der Ei nsprechenden vor der
Ent schei dung bekannt war, so verletzt sie das Recht der

Ei nsprechenden auf rechtliches Gehor.
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Européisches European
Patentamt Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen: T 1056/98 - 3.2.1

Beschwer def threr:

( Ei nsprechender)

Vertreter:

Beschwer degegner :

(Pat enti nhaber)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

ENTSCHEI DUNG

der Techni schen Beschwerdekammer 3.2.1

vom 2. Februar 2000

AVPHO SA
12, rue de Mrgarten
CH 2301 La Chaux- de- Fonds (cH

Gresset, Jean
Vernets 1
CH 2035 Corcel |l es (cH

Jakob AG
Unt er dor f
CH 3555 Trubschachen (cH

Hug Interlizenz AG
Nor dstrafle 31

Post fach 127

CH 8035 Zirich (cH

Nr. 0 672 844 aufgrund der Regel
unzul &ssi g verworfen worden ist.

Zusamenset zung der Kanmer :

Vor si t zender :
Mtglieder:

F. Gunbel
M Ceyte
Van Moer

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opai schen Patentants, mnit der der

Ei nspruch gegen das europdi sche Patent

56 EPU al s



Sq . T 1056/ 98

Sachverhalt und Antréage

0199.D

Di e Beschwer degegnerin ist Inhaberin des européi schen
Patents Nr. 0 672 844 (Annel denummer 95 810 173.5).

Di e Beschwerdefihrerin | egte gegen das erteilte Patent
Ei nspruch ein und beantragte, das Patent wegen fehl ender
Pat ent f &hi gkeit zu wi derruf en.

Sie machte geltend, dal sie bereits vor demPrioritats-
tag des angefochtenen Patents di e beanspruchte

Sei | endver bi ndung fidr ein Drahtseil produziert und
vertri eben habe.

Mt am 10. Septenber 1998 zur Post gegebener

Ent schei dung hat di e Einspruchsabteil ung den Ei nspruch
al s unzul 8ssig verworfen, weil er nicht den

Erforderni ssen des Artikels 99 (1) EPU in Verbindung mnit
der Regel 55 c) EPU entspreche.

CGegen di ese Entscheidung | egte die Beschwerdefihrerin
(Ei nsprechende) am 2. Novenber 1998 unter gleichzeitiger
Entrichtung der vorgeschri ebenen Gebihr Beschwerde ein
und beantragte, di e angefochtene Entschei dung

auf zuheben.

Sie vertrat die Auffassung, dall die geltend genachte

Vor benut zung der Offentlichkeit zugéanglich gemacht

wor den sei und dal di e beanspruchte Seil endverbi ndung i m
H nblick auf diese Vorbenutzung nicht patentfahig sei.

Di e Beschwerdegegnerin trat di esem Vorbringen entgegen
und beantragte, die Beschwerde zurilckzuwei sen.
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In Erwi derung auf einen Bescheid der Beschwerdekanmmer
vom 29. Marz 1999 nahnmen sowohl di e Beschwerdef Uhrerin
al s auch di e Beschwerdegegnerin im Hi nblick auf die
beabsi chti gte Zurlckverwei sung der Sache an die erste
Instanz i hren hilfsweise gestellten Antrag auf mindliche

Ver handl ung zur tck.

Ent schei dungsgr inde

0199.D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Di e beschwer def ihrende Ei nsprechende hat ihren Ei nspruch
auf mangel nde Patentfahi gkeit des Gegenstands des
Streitpatents imHi nblick auf eine behauptete

of f enkundi ge Vor benut zung gestlutzt, die durch die
zusammen mit der Ei nspruchsbegr indung ei ngereichten

Anl agen 1 bis 7 substantiiert werden sollte.

Mt der angefochtenen Entschei dung hat die Ei nspruchs-
abt ei l ung den Ei nspruch nicht mangel s Patentf ahi gkeit
des beanspruchten Gegenstands zurickgew esen, sondern
sie hat sich auf Artikel 99 (1) in Verbindung mt

Regel 55 c¢) EPU gestiitzt und den Einspruch als

unzul assig verworfen: Damt ein auf eine offenkundi ge
Vor benut zung gest it zt er Ei nspruch der Regel 55 c¢) EPU
ent spreche, misse aus der Ei nspruchsschrift hervorgehen,
"was", "wann" und "unter wel chen Unstanden" der

O fentlichkeit zuganglich gemacht worden sei. Die
Kriterien "wann" und "unter wel chen Unst &nden” seien
aber imvorliegenden Fall nicht erfdllt; der Ei nspruch
sei damt unzul &ssig.
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Laut gefestigter Rechtsprechung der Beschwer dekanmern
i st die Zul dssigkeit des Ei nspruchs von Ants wegen zu
prifen. Die Einspruchsabteilung konnte aber die

Zul &ssi gkeit nur abschlielend prufen und den Ei nspruch
al s unzul assi g verwerfen, nachdem di e Ei nsprechende sich
zu dem Unzul assi gkei t sgrund auf3ern und dengenald i hr
Recht auf rechtliches Gehor nach Artikel 113 (1) EPU
wahr nehnmen konnte. Dies setzt voraus, dal3 der

Unzul assi gkei t sgrund der Ei nsprechenden vor der

angef ocht enen Ent schei dung bekannt war. D ese
Voraussetzung ist hier nicht erfillt. D e Entschei dung
wur de vi el nehr erlassen, ohne dal di e Ei nspruchs-
abteilung in ei nem Zw schenbeschei d di e bestehenden
Bedenken gegen di e Zul &ssi gkeit des Ei nspruchs
mtgeteilt hatte.

Auch in der Stellungnahnme der Patentinhaberin zur

Ei nspruchsschrift ist kein Wrt dber die Zul assigkeit
des Ei nspruchs, geschwei ge denn dardber zu finden,

wel che Kriterien der Regel 55 c¢) EPU i mvorliegenden
Fall nicht erfullt sein sollten. Vielnehr hat die

Pat enti nhaberin beantragt, "den Ei nspruch

zur ickzuwei sen” und mthin das Patent in unveranderter
Form aufrecht zuerhalten. Dies kann fol gerichtig nur
bedeut en, dal} di e Patentinhaberin den Ei nspruch als
zul &ssig betrachtet hat. GemaR Artikel 101 (1) EPU sind
namich die in Arti kel 100 genannten Ei nspruchsgrinde
nur dann zu prdafen, wenn der Einspruch zul assig ist.
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Es ist daher festzustellen, dalR die von der

Ei nspruchsabt ei | ung gesehenen G inde fir die
Unzul assi gkeit der Ei nsprechenden vor Erlall der

angef ocht enen Ent schei dung ni cht bekannt waren. Damt
i egt eine Verletzung des rechtlichen Gehdrs nach
Artikel 113 (1) EPU vor.

Artikel 101 (2) EPU fordert nicht grundsatzlich in allen
Fal l en den Erl all ei nes Zwi schenbeschei ds, sondern nur in
den Fallen, in denen dies "erforderlich" ist (siehe

u. a. die Entscheidung T 275/89, ABI. EPA 1992, 126,
Punkt 3.2 der Entschei dungsgrinde). Imvorliegenden Fal
war ein Zwi schenbescheid jedoch eindeutig erforderlich,
um der Ei nsprechenden Cel egenheit zur Stellungnahne zu
geben und dadurch dem Grundsat z des rechtlichen Gehors
zu geniigen (Artikel 113 (1) EPU).

I m ubrigen wurde i mvorliegenden Fall die Stell ungnahne
der Patentinhaberin mt Schrei ben vom 6. August 1998
gemalR Regel 57 (3) EPU der beschwerdef iihr enden

Ei nsprechenden mtgeteilt. D e angefochtene Entschei dung
i st ohne angenessene Wartezeit bereits am

10. Septenber 1998 zur Post gegeben worden. Hierdurch
wur de di e Ei nsprechende rein zeitlich der Mglichkeit
beraubt, zu der Antwort der Patentinhaberin Stellung zu
nehnen.

Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekanmern
stellt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehor ei nen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der
Regel 67 EPU dar, der di e Aufhebung der angefochtenen
Ent schei dung und di e Rickzahl ung der Beschwer degeblhr
rechtfertigt.
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6. Dar iber hi naus macht die Kammer von ihrer Befugnis nach
Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die Sache an die erste
Instanz zur weiteren Entschei dung zurickzuverwei sen.

Nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerde-
kanmern verwei st di e Kamrer di e Sache zurick, "wenn das
Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mingel

auf wei st, es sei denn, dall besondere G Unde gegen die
Zur uckverwei sung sprechen". Imvorliegenden Fall |eidet,
w e dargel egt, das Verfahren vor der ersten Instanz an
wesent | i chen Mangel n und es |iegen kei ne besonderen

Unst &nde vor, die einer Zuriuckverwei sung ent gegenst ehen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

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

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste

| nstanz zur tckverw esen.

3. Di e Beschwer degebihr wird zurickgezahlt.
Der Geschaftsstel |l enbeant e: Der Vorsit zende:
S. Fabi ani F. Gunbel

0199.D



