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Sachverhalt und Antréage
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Cegen die Erteilung des europai schen Patents

Nr. 0 340 751 (Annel denunmer: 89 108 018.6) wurde
Ei nspruch wegen mangel nder erfinderischer Tatigkeit
ei ngel eqgt .

Mt am 4. Februar 1999 zur Post gegebener
ZwW schenent schei dung hatte di e Einspruchsabteil ung

i) den Hauptantrag der Patentinhaberin, das Patent
in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten,
zur ickgew esen,

i) das Patent in geandertem Unfang auf der Basis des
Hi | fsantrags | der Patentinhaberin aufrecht-
erhal ten (Patentanspriche 1 bis 46 we erteilt
und geanderte Patentanspriche 47 und 48).

D e der Zw schenent schei dung zugrundel i egenden
unabhéngi gen Pat ent anspriche 47 und 48 betreffen eine

"Li near f Uhrungsei nheit mt ei nem Fihrungsgehause"

bezi ehungswei se ei n "Fuhrungsgehause fir eine

Li near f Ghrungsei nhei t".

Cegen di ese Zw schenent schei dung | egt en sowohl die

Ei nsprechende als auch die Patentinhaberin frist- und
for ngerecht Beschwerde ein.

D e beschwer def ihrende Ei nsprechende beantragte

- di e angefochtene Entschei dung aufzuheben;

- das europdai sche Patent im Unfang des gednderten
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Pat ent anspruchs 47 zu w derrufen.

Mt Schrei ben vom 6. Dezenber 2000 nahm di e
Pat enti nhaberin i hre Beschwerde zurick

Sie legte vol |l standi ge neue Unterlagen vor und teilte
gleichzeitig mt, dal sie auf den mt der Beschwerde der
Ei nsprechenden einzig und allein angegriffenen

Pat ent anspruch 47 verzichte.

Si e beantragte:

i) Di e Beschwerde zuruckzuwei sen.

i) Das eur opéi sche Patent auf der Basis der
f ol genden Pat ent anspr iche aufrechtzuerhal ten

- Pat ent anspriche 1 bis 46 we erteilt, und

- neuer Patentanspruch 47 (entspricht bisherigem
Pat ent anspruch 48).

i) Hi | f swei se einen Term n fir eine mindliche
Ver handl ung anzuber aunen.

I n ei nem Bescheid vom 30. Januar 2001 stellte die Kanmer
fest, die Einsprechende sei nicht mehr beschwert, weil
di e Patentinhaberin den allein angegriffenen
unabhangi gen Pat ent anspruch 47 ersatzl os gestrichen
habe. M thin beabsichtige sie, das europai sche Patent
auf der G undl age der nicht angegriffenen

Pat ent anspriche 1 bis 46 und 48 (umuneriert in 47), der
Beschrei bung jeweils eingegangen am 6. Dezenber 2000
(mt Schrei ben der Patentinhaberin vom6. Dezenber 2000)
und der Zei chnungen genmal3 Pat enschrift
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auf r echt zuer hal t en

In Erwi derung auf di esem Bescheid (mt Schrei ben vom
12. Marz 2001) nahm di e Einsprechende im H nblick auf
den oben genannten Antrag der Patentinhaberin ihre
Beschwer de zurtck

Ent schei dungsgr tinde

3.1

0921.D

Di e zuriuckgenommenen Beschwerden bei der Parteien waren
zul &ssi g.

Der angegriffene unabhéngi ge Pat entanspruch 47 wurde von
der Patentinhaberin mt Schrei ben vom 6. Dezenber 2000
ersatzl os gestrichen. Der nicht angegriffene unabhéngi ge
Pat ent anspruch 48 wurde in den neuen gel tenden

Pat ent anspruch 47 umuneriert und di e Patentanspriche 1
bis 46 unverandert bei behal ten.

Di e Patentinhaberin hat somt als Antwort auf den

Ei nspruchsgrund - di e mangel nde erfinderi sche Tatigkeit
des Cegenstands des Patentanspruchs 47 - den
unabhangi gen Pat ent anspruch 47 gestrichen. D ese
Anderung i st durch den Einspruchsgrund bedi ngt und

m thin zul assig.

Nachdem di e Patenti nhaberin den einzig und allein
angegri ffenen Pat entanspruch 47 ersatzlos gestrichen und
di e Ei nsprechende i hre Beschwerde zurickgenomen hat,

i st die Kamrer nicht befugt, das Ei nspruchs-

beschwer deverfahren fortzusetzen:

In der Entscheidung G 8/ 91 (ABI. EPA 1993, 346 -
Riucknahme der Beschwerde/Bell) stellte die G olle Kamrer
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fest, die Ricknahne der Beschwerde des einzigen
Beschwer def Uhrers beende imeinseitigen und i m

zwei seitigen Verfahren das Beschwerdeverfahren, was die
Sachfragen angehe. Durch eine sol che Ricknahne falle die
gemal Artikel 106 (1) EPU aufschi ebende Wrkung weg, so
dalR di e Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
rechtkraftig werde.

Di e Feststellung der G oflen Beschwerdekamrer bezi eht
sich eindeutig auf eine vorbehaltl ose Ricknahnme der
Beschwerde. Das ist hier jedoch nicht der Fall, da die
von der Einsprechenden erkl arte Ricknahnme der Beschwerde
an den Wegfall des allein angegriffenen Patent-
anspruchs 47 gekntpft ist. Dies inpliziert, dal} die
Riucknahme erst nach Erfidllung der Bedi ngung, namlich
nach Vorl age des entsprechenden zul assi gen Antrags der
Pat ent i nhaberin, das Patent auf der Basis der nicht
angegri ffenen Patentanspriche 1 bis 46 und 48

aufrecht zuerhalten, wirksamist. Mt anderen Wrten,

erst wenn di ese Bedingung erfallt ist, wird die
Riucknahme w rksam und bi ndet di e Kanmer dahi ngehend, dafl}
sie zur materiell-rechtlichen Uberprifung des

ver bl ei benden unver anderten Patentanspriche 1 bis 46 und
48 ni cht nmehr befugt ist.

Sol che Uberl egungen stehen im Einklang mit der

Ent scheidung T 6/92 vom 26. Oktober 1993, die einen
ahnlich gelagerten Fall betrifft. Dort hatte die

Ei nsprechende i hre Beschwerde unter der Bedi ngung

zur ickgenommen, dald di e Patenti nhaberin ihre

Pat ent anspr iche beschranke. Nachdem di e Patenti nhaberin
di e Patent anspriche entsprechend gedndert hatte, ohne
gegen Artikel 123 (2) EPU zu verstoBen, stellte die
Kammer 3.3.1 fest, sie sei infolge der Teil ridcknahnme der
Beschwerde zur materiell-rechtlichen Uberprifung des
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ver bl ei benden, beschrankten Gegenstands ni cht nehr
befugt. Nach Wegfall der Beschwerde gegen die
Aufrechterhal tung des Patents in der beschréankten
Fassung sei dieses daher imvon der Patentinhaberin
beantragten geanderten Unfang ohne sachliche Prifung
aufrecht zuhal t en

3.2 Andererseits wrde in der Entscheidung G 9/92 (ABl. EPA
1994, 875 - Nicht beschwerdef ihrender Beteiligter/BWY
dar auf hi ngew esen (siehe Punkt 10), dalR die Kanmer an
den einleitenden Antrag der Beschwerdef Uhrerin, den
di ese genalR Regel 64 b) EPU gestellt hat, gebunden ist.
Si e kann i hr nicht nmehr geben als sie beantragt hat ("ne
ultra petita"). Zur Ermttlung des Sachverhalts von Ants
wegen gemal Artikel 114 (1) EPU ist die Kamer nur im
Rahnmen des einleitenden Antrags befugt (siehe Schulte
PatG 5. Aufl. (Anhang) 8 73 Art. 110 Rdn. 11, auch
Si nger/ St auder, Eur opdi sches Pat ent tiber ei nkommen,

2. Aufl., Art. 110 Rdn. 51).

Auch dies fuhrt imvorliegenden Fall dazu, dal die
Kammer nicht Uber den gestellten Antrag "das europdi sche
Pat ent i m Unfang des gednderten Patentanspruchs 47 zu

wi derrufen”, und somt das europdai sche Patent beschrankt
i m Unfang der der angefochtenen Entschei dung
zugrundel i egenden Pat ent anspriche 1 bis 46 und 48
aufrecht zuer hal t en, hi nausgehen kann.

3.3 Aus al |l edem fol gt, dall das europdi sche Patent in dem von

der Patentinhaberin beantragten ei nschrdnkend gednderten
Unf ang ohne sachliche Prifung aufrechtzuerhalten ist.

0921.D Y A
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen mt
der Aufl age, das Patent auf der G undl age der
Beschrei bung und der Patentanspriche 1 bis 47, jeweils
ei ngegangen am 6. Dezenber 2000 (mt Schrei ben vom
6. Dezenber 2000), und der Zei chnungen gemafl}
Pat ent schrift aufrechtzuerhalten

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel
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