BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL CHAMBRES DE RECOURS

DES EUROPAISCHEN OF THE EUROPEAN DE L’OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS PATENT OFFICE DES BREVETS
A X B Cc
Aktenzeichen: G 4/91
Anmeldenummer : 83 111 850.4
Verdffentlichungs-Nr.: 0 110 342

Bezeichnung der Erfindung: Band oder Schlauch, insbesondere Rundschlinge fir
Hebe- und Transportzwecke

Klassifikation: B66C 1/18

ENTSCHEIDUNG
vom 3. November 1992

Patentinhaber: SPANSET INTER
Einsprechender: Arova-Mammut AG
Beitretende: Westdeutscher Drahtseil-Verkauf

Dolezych GmbH & Co. KG
Stichwort: Beitritt/DOLEZYCH II
EPU Artikel 105 und 107

Schlagwort: "Beitritt"

Leitsatz

1. Der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemiR Artikel 105 EPU zum
Einspruchsverfahren setzt voraus, daB ein Einspruchsverfahren zum Zeitpunkt
der Einreichung der Beitrittserkldrung anhingig ist.

2. Eine Entscheidung der Einspruchsabteilung tber das Einspruchsbegehren ist
als endgiltige Entscheidung in dem Sinn anzusehen, daB danach die
Einspruchsabteilung nicht mehr befugt ist, ihre Entscheidung zu &ndern.

3. Das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung wird mit dem Erlaf einer solchen
endgiltigen Entscheidung abgeschlossen, und zwar unabhingig davon, wann
diese Entscheidung rechtskraftig wird.

4. Wird nach ErlaR einer abschlieRenden Entscheidung durch eine
Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren
Beschwerde eingelegt, so ist eine wahrend der zweimonatigen Beschwerdefrist
nach Artikel 108 EPU eingereichte Beitrittserklirung wirkungslos.
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Sachverhalt und Antrage

I.
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Am 7. Februar 1991 erlieB die Technische Beschwerde-
kammer 3.2.1 in der Sache T 202/89 eine Zwischen-
entscheidung, in der unter anderem folgender Sachverhalt
dargelegt wird:

Am 26. Marz 1987 wurde von einer Einsprechenden Einspruch
gegen das streitige europdische Patent eingelegt. Die
Einspruchsabteilung fallte am 4. Januar 1989 eine
Entscheidung, mit der das Patent in unveranderter Form
aufrechterhalten wurde. Am 25. Januar 1989 erhob die
Patentinhaberin Verletzungsklage gegen einen Dritten in
Deutschland. Am 18. Februar 1989 erkldrte dieser Dritte
gemaB Artikel 105 EPU seinen Beitritt zum Verfahren;
gleichzeitig reichte er unter Entrichtung der Einspruchs-
und der Beschwerdegebiihr Beschwerde ein. Die Einsprechende
hat dagegen keine Beschwerde eingelegt.

Der Dritte reichte am 31. Marz 1989 eine Beschwerde-
begrindung ein. Die Patentinhaberin nahm am 26. Juli 1989
hierzu Stellung.

Mit Bescheid vom 17. November 1989 fuhrte die Technische
Beschwerdekammer aus, daB der Dritte - "die vermeintliche
Verletzerin" - nicht vor Erlaf der Entscheidung~der
Einspruchsabteilung Verfahrensbeteiligte geworden sei und
deshalb auch nicht im Sinne von Artikel 107 (1) EPU
beschwerdeberechtigt sei. Die vermeintliche Verletzerin
wurde ebenso wie die Patentinhaberin und die Einsprechende

zur Stellungnahme aufgefordert.
Die vermeintliche Verletzerin reichte am 29. November 1989

eine Stellungnahme ein, die in der Entscheidung vom
7. Februar 1991 zusammengefaBft wiedergegeben ist.
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Die Patentinhaberin und die Einsprechende enthielten sich

einer Stellungnahme zum Inhalt des Bescheids.

Mit Zwischenentscheidung vom 7. Februar 1991 wurde der

Grofen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt:

"Steht dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum
Einspruchsverfahren (Art. 105 EPU) wahrend der Beschwerde-
frist nach ErlaB der Entscheidung der Einspruchsabteilung
wirksam erklart, die Beschwerde im Sinne des

Artikels 107 EPU zu?"

Mit Bescheid vom 9. April 1992 vertrat die GroRe
Beschwerdekammer die vorlaufige Auffassung, daB ein
Beitritt nur zu einem Zeitpunkt wirksam erfolgen kénne, an
dem noch ein Einspruchsverfahren anhdngig sei. In dem bei
der vorlegenden Kammer anhdngigen Verfahren sei von der
Einsprechenden keine Beschwerde eingelegt worden, so daf
die GroBe Beschwerdekammer zu dem Schluf kommen konnte,
daB die wadhrend der Beschwerdefrist eingereichte Bei-
trittserklarung zu einem Zeitpﬁnkt erfolgt sei, zu dem
kein Einspruchsverfahren anhdngig gewesen sei, und
folglich der erklarte Beitritt keine rechtliche Wirkung
habe.

Die vermeintliche Verletzerin nahm hierzu am

30. April 1992 Stellung. Sie brachte insbesondere vor, daf
das Einspruchsverfahren vor einer Einspruchsabteilung erst
abgeschlossen sei, wenn die Entscheidung der Einspruchs-
abteilung rechtskraftig geworden sei; dies sei nicht der
Fall, solange die Beschwerdefrist noch laufe, so daf
folglich der Beitritt noch wadhrend der Beschwerdefrist und
unabhangig von der Einreichung einer Beschwerde durch
einen anderen Beteiligten am Einspruchsverfahren wirksam

erklart werden kodénne.

R
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Die vermeintliche Verletzerin verwies zur Stitzung dieses
Vorbringens auf das deutsche Recht, wonach eine Nichtig-
keitsklage gegen ein mit Wirkung fuir Deutschland erteiltes
europaisches Patent beim deutschen Gericht erst dann
eingereicht werden kénne, wenn die Entscheidung der
Einspruchsabteilung zu diesem europdischen Patent rechts-
kraftig geworden sei. Falls die GroBe Beschwerdekammer in
dem bei der vorlegenden Beschwerdekammer anhdngigen Fall
die Auffassung vertrete, daB eine wdhrend der Beschwerde-
frist eingereichte Beitrittserkldrung nicht wirksam sei,
so hatte dies nach der festen Uberzeugung der Verletzungs-
beklagten zur Folge, daB der vermeintliche Verletzer
wahrend der an die Entscheidung der Einspruchsabteilung
anschlieBenden zweimonatigen Beschwerdefrist die Giultig-
keit des europaischen Patents weder im Rahmen des EPU im
Wege eines Beitritts zum Einspruchsverfahren, noch im
Rahmen des deutschen Rechts mit einer Nichtigkeitsklage
angreifen kénne.

Die Patentinhaberin und die Einspreéhende nahmen zum
Bescheid der Grofen Beschwerdekammer nicht Stellung.

Entscheidungsgriande

1. Wird ein europadisches Patent erteilt, so hat dieses in
Jjedem benannten Vertragsstaat die Wirkung eines in diesen
Staat erteilten nationalen Patents (Art. 2 und
64 (1) EPU). Es zerfallt somit in ein Bindel von Patenten,
die dem nationalen Recht der einzelnen benannten Staaten
unterliegen. Eine angebliche Verletzung eines erteilten
europdischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt
(Art. 64 (3) EPU). Eine Verletzungsklage kann vom Patent-

03731 _ ceifunn



03731

4 G 4/91

inhaber in jedem der Vertragsstaaten, fur die das Patent
erteilt worden ist, jederzeit nach Erteilung des Patents

eingereicht werden.

Im Fanften Teil des EPU (Art. 99 bis 105 EPU) wird das
"Einspruchsverfahren" dargelegt, mit dem jedermann
innerhalb von neun Monaten nach der Erteilung beim EPA
Einspruch gegen ein erteiltes europdisches Patent einlegen
und damit in einem einzigen zentralen Einspruchsverfahren
vor einer der Einspruchsabteilungen des EPA den Widerruf
des Patents aus einem oder mehreren Grinden beantragen
kann. Die Wirkung des Widerrufs ist in Artikel 68 EPU
angegeben. Das Einspruchsverfahren stellt somit eine
Ausnahme von der oben genannten allgemeinen Regel dar, daB
ein erteiltes europadisches Patent nicht mehr der
Zustandigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Biindel
Patente zerfdllt, die dem jeweiligen nationalen Recht

unterliegen.

Die Bestimmungen von Artikel 105 EPU erméglichen es einem
Dritten (dem "vermeintlichen Verletzer"), der selbst
keinen Einspruch gegen das europaische Patent eingelegt
hat, der aber der Patentverletzung bezichtigt wird, dem
von einem anderen Beteiligten angestrengten Einspruchs-
verfahren nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist

beizutreten.

Hierzu muB dieser Dritte nachweisen, daB gegen ihn Klage
wegen Verletzung des europaischen Patents, das Gegenstand
des Einspruchs ist, bei einem nationalen Gericht erhoben
worden ist oder daB er nach einer Aufforderung des Patent-
inhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen,
gegen diesen Klage mit dem Ziel auf gerichtliche
Feststellung erhoben hat, daB er das Patent nicht verletze
(s. Art. 105 (1) EPU).
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Somit ist der Beitritt méglich, wenn zu ein und demselben
europdischen Patent sowohl ein Einspruchsverfahren beim
EPA als auch gleichzeitig ein Verletzungsverfahren bei
einem nationalen Gericht anhdngig sind. Der Beitritt mus
vom vermeintlichen Verletzer innerhalb von drei Monaten
nach dem Tag, an dem die Verletzungsklage erhoben worden
ist, dem Europdischen Patentamt gegeniiber erklart werden.

Nach Einreichung der Beitrittserkldrung wird der Beitritt
gemaB Artikel 105 (2) EPU als Einspruch behandelt; damit
finden die in den Artikeln 99 bis 104 und in den Regeln 55
bis 63 EPU enthaltenen Vorschriften auf ihn entsprechend

Anwendung.

Ist gleichzeitig mit einem beim EPA anhidngigen Einspruchs-
verfahren (mit oder ohne Beitrittsverfahren) ein Verlet-
zungsverfahren (und ein etwa damit zusammenhdngendes
Nichtigkeitsverfahren) bei einem nationalen Gericht
anhdngig, dann steht es im Ermessen des nationalen
Gerichts, ob es das Verfahren bis zur Entscheidung im
Einspruchsverfahren vor dem EPA aussetzen will oder nicht.
Auf diese Weise 148t sich eine unnétige Verdoppelung der
Verfahren vermeiden, da der Ausgang des Einspruchs-
verfahrens, insbesondere im Falle des Widerrufs des
Patents, naturlich auch fur das nationale Verfahren von

entscheidender Bedeutung ist.

Das in Artikel 105 EPU vorgesehene Beitrittsverfahren soll
unter anderem die Moglichkeit schaffen, die Giltigkeit
eines europadischen Patents nicht in einem oder mehreren
nationalen Verfahren, sondern in einem zentralen

Einspruchsverfahren beim EPA festzustellen.
Ob der Beitritt erfolgen kann, héngt nicht nur davon ab,

ob die Erfordernisse des Artikels 105 EPU erfillt sind,
sondern insbesondere auch davon, ob die Beitrittserklarung

ceiS e
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sowohl in bezug auf die Erhebung der nationalen Ver-
letzungsklage (s. Nr. 3) als auch in bezug auf das
Einspruchsverfahren zum richtigen Zeitpunkt eingereicht

worden ist.

5. Im vorliegenden Fall wurde die Beitrittserkldrung zwangs-
laufig nach Ergehen der Entscheidung der Einspruchs-
abteilung eingereicht, weil die Verletzungsklage beim
nationalen Gericht von der Patentinhaberin erst nach
diesem Zeitpunkt erhoben worden war. Der Beitritt wurde
innerhalb der Frist von zwei Monaten erklart, innerhalb
deren gemaf Artikel 108 EPU Beschwerde gegen die
Entscheidung eingelegt werden kann.

Die vorlegende Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung
die Auffassung vertreten, daB die Beitrittserkldrung
innerhalb dieser Beschwerdefrist wirksam eingereicht
worden sei, hat jedoch die Frage gestellt, ob der
Beitretenden die Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung zustehe. In der Vorlageentscheidung
heiBft es unter Nummer 4, daB die Beschwerde gemiB
Artikel 107 EPU nur denjenigen zustehe, die einerseits an
dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung
gefuhrt hat, und die andererseits durch diese Entscheidung
beschwert sind. Unter Nummer 6 der Vorlageentscheidung
werden beide Erfordernisse untersucht; aufgrund dieser
Untersuchung wurde der GfoBen Beschwerdekammer die unter
Nummer II wiedergegebene Rechtsfrage vorgelegt.

6. Nach Auffassung der GroBen Beschwerdekammer ist es
strittig, ob eine Beitrittserkldrung in Fdllen wie dem
vorliegenden tatsdchlich jederzeit nach Ergehen der
Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam eingereicht
werden kann. In diesem Punkt kann man sicherlich geteilter

Meinung sein.
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Einerseits lieBe sich argumentieren, daB das Beschwerde-
verfahren eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens dar-
stellt und dieses - zumindest in Fdllen, in denen von
einem der urspriinglichen Einspruchsbeteiligten Beschwerde
eingelegt wird, - solange anhdngig ist, bis das
Beschwerdeverfahren endgiultig abgeschlossen ist, mithin
also eine Beitrittserkladrung noch jederzeit wihrend des
Beschwerdeverfahrens eingereicht werden kann, sowie eines
etwaigen weiteren Verfahrens vor der Einspruchsabteilung,
wenn die Sache gemdB Artikel 111 (1) EPU an die erste

Instanz zurlickverwiesen wird.

Zugunsten dieses Standpunkts lieBe sich insbesondere
anfuhren, daB Artikel 105 EPU unter anderem die Mdéglich-
keit erdffnen soll, die Glltigkeit eines europidischen
Patents, das Gegenstand eines Verletzungsverfahrens vor
einem nationalen Gericht ist, im Rahmen des Einspruchs-
verfahrens vor dem EPA zentral feststellen zu lassen,
solange das Einspruchéverfahren noch beim EPA (entweder
bei der Einspruchsabteilung oder bei einer Beschwerde-

kammer) anhangig ist.

Andererseits konnte man die Auffassung vertreten, daB das
Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren getrennte
Verfahren sind und daB sich der in Artikel 105 EPU
verwendete Begriff "Einsprﬁchsverfahren" nur auf das
Verfahren vor einer Einspruchsabteilung beziehen soll.
Legt man diese Auffassung zu Grunde, muBte eine Beitritts-
erklarung eingereicht werden, bevor die Einspruchs-
abteilung eine Entscheidung Uber die Einspruchsgriinde
trifft. Zugunsten dieses Standpunkts lieBe sich anfiihren,
daB Artikel 105 EPU unter anderem den Zweck hat, den
Beitritt eines vermeintlichen Verletzers nur in einem
Verfahrensstadium zuzulassen, in dem er verfahrens-
rechtlich gesehen problemlos an dem bereits anhdngigen
Einspruchsverfahren teilnehmen kann, und daf die Zulassung

cei) e
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eines Beitritts zu einem spateren Zeitpunkt zu verfahrens-
rechtlichen Komplikationen fuhren kénnte, durch die die
Entscheidung Uber die Gilltigkeit des streitigen
europdischen Patents méglicherweise verzdégert wird.

Im vorliegenden Fall braucht die GroBe Beschwerdekammer
aus den nachstehenden Erwdgungen nicht uUber diese
weitergehenden Fragen zur Auslegung des Artikels 105 EPU

zu entscheiden.

Wie unter Nummer 2 dargelegt, ist eine der Voraussetzungen
fur den Beitritt eines vermeintlichen Verletzers zum
Einspruchsverfahren gemdB Artikel 105 EPU, daB ein Ein-
spruchsverfahren anhadngig ist, zu dem der Verletzungs-
beklagte beitreten kann. Die in Artikel 105 EPU vorge-
sehene Moglichkeit, daBR ein vermeintlicher Verletzer "dem
Einspruchsverfahren beitreten" kann, setzt definitions-
gemaB voraus, daf ein Einspruchsverfahren anhéngig ist,
dem er beitreten kann. Die Mdéglichkeit, daR ein
Verletzungsbeklagter durch Einreichung einer Beitritts-
erklarung ein Verfahren einleiten kann, ist in

Artikel 105 EPU nicht vorgesehen. Somit kann zu einem
Zeitpunkt, zu dem kein Einspruchsverfahren zu dem
europaischen Patent anhdngig ist, das Gegenstand einer
nationalen Verletzungsklage ist, eine Beitrittserklarung

auch nicht eingereicht werden.

In dem bei der vorlegenden Kammer anhdngigen Fall wurde in
der Entscheidung der Einspruchsabteilung uber die
Einspruchsgriinde entschieden; es handelt sich also um eine
abschlieBende Entscheidung mit der Folge, daB die
Einspruchsabteilung nicht mehr befugt war, ihre
Entscheidung Uber die Einspruchsgrinde zu &ndern. 2Zu den
sachlichen Streitpunkten war demnach das Verfahren
abgeschlossen, und zwar endgultig, weil von keinem der
Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt

ceiS e
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wurde. Diese Folge ist unabhangig von dem Zeitpunkt, an
dem die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskraftig

wird.

Dementsprechend war zu dem Zeitpunkt, als die
vermeintliche Verletzerin ihren Beitritt erklarte, kein
Verfahren anhdngig, zu dem sie hatte beitreten koénnen.

Daraus folgt nach Auffassung der Grofen Beschwerdekammer,
daB nach Lage des bei der vorlegenden Kammer anhangigen
Falles die Beitrittserklarung nicht wahrend des
Einspruchsverfahrens eingereicht wurde, mithin als nicht
eingereicht gilt und somit rechtsunwirksam ist.

In Anbetracht dessen stellt sich die der GroBen
Beschwerdekammer vorgelegte Frage in dem bei der
vorlegenden Kammer anhdngigen Fall nicht und braucht
deshalb nicht beantwortet zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Wird nach Erlaf einer abschlieBenden Entscheidung durch eine -
Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchs-
verfahren Beschwerde eingelegt, so ist eine wahrend der zwei-

monatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPU eingereichte

Beitrittserklarung wirkungslos.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

A A

J..Rﬁckerl P. Gori



