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Sachverhalt und Antrage

IT.

0866.D

Die am 5.12.2005 eingelegte Beschwerde richtet sich
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom
27.9.2005. Mit dieser Entscheidung wurde das mit Wirkung
vom 4.12.2002 erteilte europaische Patent Nr. 1079203
widerrufen, da im Hinblick auf den unabhangigen
Patentanspruch 1 Artikel 123 (2) und 83 EPU verletzt

seien.

In dem der angefochtenen Entscheidung vorangehenden
Einspruchsverfahren sind folgende Schritte wvon Bedeutung:
Mit Schreiben vom 7.8.2003, beim Amt am 13.8.2003
eingegangen, legte die Beschwerdegegnerin Einspruch
gegen das vorgenannte Patent ein. Der Einspruch richtete
sich gegen das erteilte Patent im gesamten Umfang und
enthielt auch einen Hilfsantrag auf mindliche
Verhandlung. Die Einspruchsabteilung setzte der
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) in einer Mitteilung
vom 15.10.2003 eine Frist von vier Monaten fir die
Einreichung einer Stellungnahme. Unter Bezugnahme auf
diese Mitteilung beantragte die Beschwerdeflihrerin mit
Telefax vom 10.2.2004, "a) den Einspruch zurlckzuweisen;
b) hilfsweise eine mindliche Verhandlung anzuberaumen"
und darlber hinaus die Stellungnahmefrist zu verlangern.
Im Folgenden reichten die Beteiligten sukzessive jeweils
zwel Stellungnahmen in der Sache ein, mit denen sie auf
das jeweils vorherige Vorbringen der anderen Seite
reagierten. Die letzte Stellungnahme wurde von der
Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 22.8.2005 abgegeben.
Mit Telefax vom 15.9.2005, welches das Amt am 16.9.2005
erhielt, beantragte die Beschwerdefihrerin eine Frist
von vier Monaten bis zum 12.1.2006 zur Einreichung einer

Stellungnahme auf das Schreiben der Beschwerdegegnerin



ITI.

IV.

0866.D

-2 - T 1488/05

vom 22.8.2005. Dieser Antrag wurde von der
Einspruchsabteilung nicht mehr beschieden. Vielmehr
erging die angefochtene Entscheidung mit Datum wvom

27.9.2005.

In den Entscheidungsgrlinden (Teil III der Entscheidung)
wird zur Frage der Gewahrung des rechtlichen Gehérs
(unter Ziffer 2.1) wie folgt Stellung genommen:

"Die nachfolgende Entscheidung basiert auf den von den
Parteien vorgebrachten Argumenten und Beweismitteln, zu
denen sich die Beteiligten aussern konnten. Da seitens
der Patentinhaberin kein Antrag auf mindliche
Verhandlung gestellt wurde, wird ihr rechtliches Gehoér
durch den Widerruf des Patents nicht verletzt. Da die
Einspruchsabteilung dem Hauptantrag der Einsprechenden
Folge leistet, wird auch deren rechtliches Gehdr nicht

verletzt."

In der Beschwerdebegrindung vom 6.2.2006 rlgte die
Beschwerdefihrerin, das Verfahren vor der
Einspruchsabteilung leide an einem wesentlichen Mangel.
Denn die angefochtene Entscheidung, mit der das
Streitpatent widerrufen wurde, sei unter Verletzung des
Grundsatzes des rechtlichen Gehdrs (Artikel 113 EPU)
ergangen. Entgegen der Annahme der Einspruchsabteilung
habe die Beschwerdeflhrerin mit Schreiben wvom 10.2.2004
hilfsweise einen Antrag auf Durchfihrung einer
miindlichen Verhandlung gestellt. Diesem Antrag hatte von
der Einspruchsabteilung stattgegeben werden mlssen, da
der Einspruch nicht gema&f ihrem Hauptantrag
zurlckgewiesen worden sei. Die angefochtene Entscheidung
sel flr die Beschwerdefiihrerin véllig Uberraschend

ergangen. Mangels Anberaumung einer mindlichen
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Verhandlung sei ihr keine Gelegenheit gegeben worden,

sich zu den Argumenten des Einspruchs zu aufern.

Des Weiteren misse der Beschwerdefihrerin noch
Gelegenheit gegeben werden, zu dem Schreiben der
Beschwerdegegnerin vom 22.8.2005 Stellung zu nehmen.
Insoweit nahm sie Bezug auf den Inhalt ihres Telefaxes
vom 15.9.2005. Ohne dass ihr darin enthaltener
Fristantrag negativ beschieden worden sei, sei ihr die
angefochtene Entscheidung tberraschend am 29.9.2005

zugestellt worden.

Im Ubrigen legte die Beschwerdefiihrerin ausfithrlich dar,
warum nach ihrer Auffassung die angefochtene
Entscheidung auch in der Sache keinen Bestand haben

kdénne.

Folgende Antrage wurden von der Beschwerdefihrerin in
ihrer Beschwerdeschrift gestellt:

"Es wird beantragt, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben, den Einspruch zurlckzuweisen und das Patent
im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten.

Weiter wird beantragt, die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Einspruchsabteilung
zurlickzuverweisen.

Hilfsweise wird die Anberaumung einer mindlichen

Verhandlung beantragt."

In der Beschwerdebegrindung heift es zweimal, der
beanstandete Verfahrensmangel erfordere eine
Zurickverweisung der Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Einspruchsabteilung (siehe Teil T,

Seite 2, 1. und 3. Absatz). Wegen des gerigten
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wesentlichen Verfahrensmangels wird auch die RlUckzahlung

der Beschwerdegebihr beantragt.

Die Beschwerdekammer teilte in ihrer Mitteilung an die
Beschwerdegegnerin vom 8.3.2006, die der
Beschwerdefihrerin in Kopie zugeleitet wurde, ihre
vorlaufige Auffassung zu der Beschwerde mit. Es liege
nahe, die angefochtene Entscheidung ohne Prifung in der
Sache aufzuheben und die Angelegenheit an die erste
Instanz zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens
zurlickzuverweisen. In der fehlenden Anberaumung einer
miindlichen Verhandlung ungeachtet des entsprechenden
Antrags der Beschwerdefihrerin liege ein wesentlicher
Verfahrensmangel, der auch die Anordnung der RUckzahlung
der Beschwerdegeblhr zu veranlassen scheine. Der
Beschwerdegegnerin wurde Gelegenheit gegeben, zu den mit
dem Verfahren zusammenhdngenden Fragen Stellung zu
nehmen. Sie wurde insbesondere gebeten mitzuteilen, ob
sie mit der Zurlckverweisung an die erste Instanz
einverstanden sei oder ob aus ihrer Sicht besondere
Gruinde dagegen sprachen. Im Falle eines
Einverstandnisses mit der Zurlckverweisung sei eine

gleichzeitige Stellungnahme in der Sache entbehrlich.

Am 16.3.2006 ging beim Amt ein Schreiben der
Beschwerdegegnerin vom 14.3.2006 ein. Darin teilte diese
mit, dass sie mit einer Zurlckverweisung an die erste
Instanz einverstanden sei. Von Seiten der
Beschwerdefihrerin erfolgte keine Reaktion auf die

Mitteilung vom 8.3.2006.
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Entscheidungsgrinde

0866.D

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde ist zulassig. Sie erfiillt insbesondere
die Voraussetzungen der Regel 64 b) EPU. Danach muss die
Beschwerdeschrift "einen Antrag [enthalten], der die
angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat,
in dem ihre Anderung oder Aufhebung begehrt wird". Die
Beschwerdeschrift enthdlt den Antrag, die naher
bezeichnete Entscheidung der Einspruchsabteilung
aufzuheben. Des Weiteren beantragt die
Beschwerdefihrerin in der Beschwerdeschrift, den
Einspruch zurlckzuweisen und das Patent im erteilten
Umfang aufrecht zu erhalten. Darlber hinaus beantragt
sie, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen.

Die vorgenannten, neben der Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung gestellten Antradge in der Beschwerdeschrift
zielen einerseits auf eine Entscheidung in der Sache
durch die Beschwerdekammer, andererseits auf eine
Zurickverweisung zur Entscheidung in der Sache durch die
erste Instanz ab. Logisch méglich ist aber nur eine
sachliche Entscheidung entweder durch die
Beschwerdekammer oder (nach weiterer Prifung) durch die
Einspruchsabteilung. Diese Antrage sind daher in der
kumulativen Form, in der sie gestellt wurden,
widersprlchlich und bedlrfen der Auslegung. Hierflir kann
die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu der Frage,
wie zu verfahren ist, wenn der Umfang des Antrags in der
Beschwerdeschrift nicht ausdrlicklich aufgefthrt ist, als
Grundlage dienen. In diesem Fall wird gepruft, ob sich

der Antrag aus dem gesamten Vorbringen des
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Beschwerdeflhrers ergibt (siehe T 932/93). Aus diesem
Grundsatz lasst sich folgern, dass im Falle der
Mehrdeutigkeit eines Antrags in der Beschwerdeschrift
ebenfalls das gesamte Vorbringen des Beschwerdefihrers
zu dessen Auslegung herangezogen werden kann. Zu diesem
Vorbringen gehdrt insbesondere die Beschwerdebegrindung.
In deren ersten Teil zur Frage des rechtlichen Gehors
heifft es zweimal, der Verfahrensmangel erfordere eine
Zurickverweisung der Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Einspruchsabteilung. Der Antrag auf
ZurUckweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des
Patents wird demgegenlber nicht wiederholt. Daher geht
die Kammer davon aus, dass die ZurlUckverweisung und
nicht die Entscheidung in der Sache durch die Kammer

selbst flir die Beschwerdeflhrerin im Vordergrund steht.

Den Antrag auf eine flr die Beschwerdefihrerin glnstige
Entscheidung in der Sache hat die Beschwerdefihrerin in
der Beschwerdebegrlindung allerdings nicht ausdricklich
zurlickgenommen. Sie hat vielmehr im Anschluss an ihre
Ausfihrungen zum rechtlichen Gehdér ausfithrlich in der
Sache Stellung genommen. Dem lasst sich entnehmen, dass
sie ihren Antrag in der Sache weiterverfolgt. Dieser
Antrag auf Sachentscheidung ware nur dann unbeachtlich,
wenn er in keiner sinnvollen prozessualen Weise zusammen
mit dem Antrag auf ZurlUckverweisung verfolgt werden
kénnte. Insofern ist von Bedeutung, dass die Kammer den
Antrag auf sachliche Entscheidung dann prifen kdénnte
(und misste), wenn sie dem fir die Beschwerdefiihrerin im
Vordergrund stehenden Antrag auf Zurlckverweisung nicht

stattgeben sollte.

Angesichts der vorstehenden Erwagungen legt die Kammer

die Antrage der Beschwerdefihrerin zum Umfang der

0866.D
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begehrten Anderung oder Aufhebung als Haupt- und
Hilfsantrag aus. Mit dem Hauptantrag wird das Ziel
verfolgt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
die Angelegenheit zurlckzuverweisen; hilfsweise wird
beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, den
Einspruch zurlckzuweisen und das Patent
aufrechtzuerhalten. Dementsprechend hatte die
Beschwerdekammer in ihrer Mitteilung vom 8.3.2006
ausgefihrt, die Beschwerdefihrerin beantrage, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die
Angelegenheit zurlckzuverweisen. Die Beschwerdefihrerin

hat dem nicht widersprochen.

IThren weiteren Antrag auf RlUckzahlung der
Beschwerdegeblhr hat die Beschwerdefihrerin nicht
ausdrltcklich auf den Haupt- oder den Hilfsantrag bezogen.
Daher betrachtet ihn die Kammer als zusammen sowohl mit

Haupt- als auch Hilfsantrag gestellt.

Der Hauptantrag auf Aufhebung und Zurlckverweilsung

a) Beurteilungsgrundlagen

Wenn die Beschwerdekammer gemaf Artikel 111 Absatz 1
Satz 1 EPU Uilber die Beschwerde entscheidet, wird sie
gemafs Satz 2 dieses Absatzes entweder im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ
zurlick. Artikel 10 VOBK konkretisiert diese Bestimmungen
von Satz 2 flr das Verfahren vor den Beschwerdekammern.
Danach verweist eine Kammer die Angelegenheit an die

erste Instanz zurick, wenn das Verfahren vor der ersten
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Instanz wesentliche Mangel aufweist, es sei denn, dass

besondere Grinde gegen die ZurlUckverweisung sprechen.

Die Beschwerdefihrerin rlgt, es liege ein wesentlicher
Verfahrensmangel wegen Verletzung ihres Anspruchs auf
rechtliches Gehdr (Artikel 113 EPU) vor. Dieser Anspruch
sei unter zweili Gesichtspunkten nicht gewahrt worden,
namlich wegen der Nichtstattgabe ihres Hilfsantrags auf
Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung (Artikel 116
EPU) sowie der fehlenden Gelegenheit zur Stellungnahme

zu dem Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 22.8.2005.

b) Aufhebung und Zurlickverweisung wegen Nichtstattgabe
des Hilfsantrags auf Durchfiihrung einer miindlichen

Verhandlung

GemdR Artikel 116 (1) EPU hat ein Beteiligter - wenn das
betreffende Organ nicht von sich aus zu einer
Verhandlung 1ladt - ein Recht auf Anberaumung einer
mindlichen Verhandlung. Die Vorschrift des

Artikels 116 (1) Satz 1 EPU ist fir das betreffende
Organ der ersten Instanz zwingend, sofern nicht die
Ausnahmebestimmung des Artikels 116 (1) Satz 2 greift.
Daher steht die Anberaumung einer mliindlichen Verhandlung
nicht im Ermessen des mit dem Antrag befassten Organs
der ersten Instanz, hier: der Einspruchsabteilung. Das
Recht eines Beteiligten auf mindliche Verhandlung setzt
die Stellung eines wirksamen, d.h. eines eindeutigen und
vorbehaltlosen Antrags auf Anberaumung einer mindlichen
Verhandlung voraus. Liegt ein solcher Antrag eines
Beteiligten vor, so darf das betreffende Organ ohne
vorherige Anberaumung einer mindlichen Verhandlung keine
Entscheidung erlassen, die gegen den Antrag stellenden

Beteiligten gerichtet ist.
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Das Recht auf mindliche Verhandlung stellt nach
standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein sehr
wichtiges Verfahrensrecht der Beteiligten dar. Ergeht
eine Entscheidung trotz wirksamen Antrags ohne
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung, liegt daher
ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Das folgt in der
Regel auch aus der Verweigerung des rechtlichen Gehoérs,
von der bei Nichtgewdhrung eines wirksamen Antrags auf

mindliche Verhandlung regelmaf?ig auszugehen sein wird.

Zu den vorliegend bedeutsamen Fragen betreffend das
Recht auf mindliche Verhandlung siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 4. Aufl. 2001, VI.C.1l. und 3.
sowie VII.D.15.4.2.

Nach alledem ist im vorliegenden Fall zunachst zu prufen,
ob zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein wirksamer, d.h. eindeutiger und
vorbehaltloser Antrag auf mindliche Verhandlung der
Beschwerdeflihrerin vorlag. Diese hat mit Telefax wvom
10.2.2004 beantragt, den Einspruch zuriickzuweisen und
hilfsweise eine mindliche Verhandlung anzuberaumen. Nach
der standigen Praxis der Beschwerdekammern wird eine von
einem Beteiligten hilfsweise beantragte mindliche
Verhandlung als Antrag auf mindliche Verhandlung
ausgelegt, es sei denn, dass beabsichtigt wird, den Fall
zugunsten des Antrag stellenden Beteiligten zu
entscheiden (s. T 3/90, ABl. 1992, 737). Da die
Einspruchsabteilung das Patent widerrufen hat, hat sie
nicht zugunsten der Beschwerdefihrerin, sondern gegen
diese entschieden. Damit war deren Hilfsantrag als
Antrag auf mindliche Verhandlung auszulegen. Dieser

Antrag wirkte auch bis zum Zeitpunkt der Entscheidung
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fort. Denn in der Akte findet sich kein schriftliches
Dokument, das als dessen ZuruUcknahme angesehen werden
kénnte. Fehlt aber ein zweifelsfreier Nachweis Uber die
Zurlcknahme des Antrags auf mindliche Verhandlung, so
muss davon ausgegangen werden, dass der einmal gestellte
Antrag weiter besteht und auch im Zeitpunkt der

angefochtenen Entscheidung vorliegt.

Demnach existierte im vorliegenden Fall zur Zeit der
Entscheidung ein wirksamer Antrag der Beschwerdefihrerin
auf Anberaumung einer mindlichen Verhandlung. Die
gegenteilige Feststellung der Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung (siehe oben, unter Ziffer III)
ist unzutreffend. Somit hatte die Einspruchsabteilung
ihre Entscheidung nicht ohne Anberaumung einer

mindlichen Verhandlung treffen durfen.

Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung weist daher
wesentliche Mangel auf, die zur Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung fihren. Nach Artikel 111 (1)
Satz 2, 2. Variante EPU in Verbindung mit Artikel 10
VOBK ist die Angelegenheit gleichzeitig an die erste
Instanz zurlckzuverweisen, da gegen eine
Zurlickverweisung sprechende Grinde weder vorgetragen

noch sonst ersichtlich sind.

c) Rilckzahlung der Beschwerdegeblhr wegen Nichtstattgabe
des Hilfsantrags auf Durchfihrung einer mindlichen

Verhandlung

In der Beschwerdebegrindung hat die Beschwerdefihrerin
die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr beantragt. Gemaf
Regel 67, Satz 1 EPU wird die Rickzahlung der

Beschwerdegeblhr insbesondere dann angeordnet, wenn der
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Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird
und die RUckzahlung wegen eines wesentlichen
Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Da diese
Rechtsvorschrift die Rickzahlung der Beschwerdegebihr
nicht von einem Antrag abhdngig macht, kdénnte die
Beschwerdekammer das Vorliegen ihrer Voraussetzungen im

Ubrigen auch ohne Antrag prifen.

Die Voraussetzungen von Regel 67, Satz 1 EPU sind im
vorliegenden Fall erftillt. Der Beschwerde wird
stattgegeben, und in der Nichtanberaumung einer
mindlichen Verhandlung trotz wirksamen Antrags liegt ein
wesentlicher Verfahrensmangel. In derartigen Fallen
entspricht die Ruckzahlung wegen des festgestellten
wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit, wenn
keine Grlinde erkennbar sind, die dagegen sprechen. So
verhdlt es sich hier. Ob eine RlUckzahlung auch deswegen
anzuordnen ware, weil die Beschwerdeflihrerin - wie von
ihr geltend gemacht - zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Widerrufsentscheidung erging, nicht mit einer solchen
Entscheidung rechnen konnte und damit die Grundsatze der
Entscheidung T 849/03 anwendbar waren, kann offen

bleiben.

d) Aufhebung und Zurilickverweisung wegen fehlender

Gelegenheit zur Stellungnahme

Mit dem zweiten Teil ihrer Verfahrensrlige beanstandet
die Beschwerdefihrerin, dass die angefochtene
Entscheidung vom 27.9.2005 erging, ohne dass zuvor ihr
Antrag auf Einrdumung einer Stellungnahmefrist, der beim
Amt am 16.9.2005 einging, von der Einspruchsabteilung
beschieden worden ware. Die Beschwerdeflhrerin macht

auch insoweit eine Verweigerung des rechtlichen Gehors
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durch die von ihr als Uberraschend bezeichnete

Entscheidung der Einspruchsabteilung geltend.

Dem Hauptantrag der Beschwerde wird bereits wegen der
Nichtstattgabe des Hilfsantrags auf Durchfihrung einer
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung in
vollem Umfang entsprochen, und die RlUckzahlung der
Beschwerdegeblhr wird angeordnet. Daher bedarf es keiner
Antwort mehr auf die Frage, wie die fehlende Gelegenheit
zur schriftlichen Stellungnahme rechtlich zu wlrdigen
ist. Die Einspruchsabteilung wird jedenfalls bei der
weilteren PrlUfung der Angelegenheit den Beteiligten
rechtliches Gehdér im Einklang mit den von der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern diesbezlglich

entwickelten Grundsatzen zu gewahren haben.

e) Entscheidung ohne vorherige miindliche Verhandlung

Die vorliegende Entscheidung ergeht ohne vorherige
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung. Der
entsprechende Hilfsantrag der Beschwerdefihrerin in
ihrer Beschwerdeschrift konnte nicht wirksam werden, da
mit der Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und der
ZurlUckverweisung dem Hauptantrag der Beschwerde
stattgegeben wird. Die Einsprechende hat keinen Antrag

auf Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung gestellt.

Der Hilfsantrag auf Entscheidung in der Sache

Da dem Hauptantrag in vollem Umfang stattgegeben wurde,
ist der gestellte Hilfsantrag auf Entscheidung der
Kammer in der Sache (siehe oben, unter Ziffer 1)

gegenstandslos.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurlckverwiesen.

3. Die RlUckzahlung der Beschwerdegeblihr wird angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
M. Kiehl A. G. Klein
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