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Sachverhalt und Antrage

IT.

In der am 12. September 2013 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung
fest, dass das Europdische Patent Nr. 1 857 699 in der
Fassung gemall dem damals geltenden Hauptantrag, das
heiBlt unter Beriicksichtigung der von der Patent-
inhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen sowie die Erfindung, die das Patent zum

Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU geniigt.

Anspruch 1 in der der angefochtenen Entscheidung

zugrundeliegenden Fassung lautet wie folgt:

"Nehmerzylinder (5) mit einem Gehaduse (22) und einem
darin beweglich angeordneten, mit einem Ausriicklager
(25) verbundenen Kolben (23) fir ein hydraulisches
System insbesondere flur Kraftfahrzeuge, der ein
Dichtmittel (45) zur Abdichtung des Kolbens (23)
gegenlber der Umgebung umfasst, wobei der Kolben (23)
aus einem Kolbenelement (48) und einer mit ihm
verbundenen becherformig ausgebildeten Hiillse (36)
gebildet wird , die seinen dem Ausriicklager (25)
zugewandten Bereich umgreift , und das Dichtmittel (45)
einerseits am Kolben (23) oder am Gehduse (22) reib-
schliissig und gegen den Reibschluss axial verschiebbar
befestigt ist und andererseits am Kolben (23) oder am
Gehduse (22) frei zwischen zwei Anschlagen (39, 42)
verschiebbar ist, wobei das Dichtmittel (45) einen
zylindrischen Bereich (46) umfasst, an dessen dem
Gehause (22) zugewandten Ende eine Nase (44) angeordnet
ist und an dessen dem Ausricklager (25) zugewandten
Bereich eine tellerartige Abkantung (47) angeordnet
ist, wobei die tellerartige Abkantung (47) eine
scheibenfdérmige Gestalt mit einem Innendurchmesser

aufweist, der an den AuBendurchmesser eines hohl-
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zylindrischen Bereiches (37) des Kolbens (23) angepasst

ist."

Gegen diese Zwischenentscheidung hat die Beschwerde-
fiihrerin (Einsprechende) form- und fristgerecht

Beschwerde eingelegt.

In ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefiilhrerin die Aufhebung der angefochtenen
Zwischenentscheidung, den Widerruf des Patents und die
Rlickerstattung der Beschwerdegebithr. Hilfsweise wurde
die Durchfihrung einer miindlichen Verhandlung

beantragt.

Zur Stlitzung ihrer Antrage trug die Beschwerdefiihrerin

u.a. Folgendes vor:

Im Einspruchsverfahren sei in Anspruch 1 das Merkmal
M12 hinzugefligt worden, wonach die tellerartige
Abkantung eine scheibenfdrmige Gestalt mit einem Innen-
durchmesser aufweist, der an den AuBendurchmesser eines

hohlzylindrischen Bereiches des Kolbens angepasst ist.

Das Merkmal M12 stelle jedoch eine unzuladssige
Zwischenverallgemeinerung dar, da die Anmeldung
lediglich einen holzylindrischen Bereich der Hilse
offenbare. Daraus resultiere auch eine fehlende
Ausfilhrbarkeit. Beide Einwande seien wédhrend der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
erhoben worden. In der Entscheidung fehle jedoch eine
diesbeziigliche Begriindung. Es miisse deshalb davon
ausgegangen werden, dass dieses Argument bei der
Entscheidung nicht berilicksichtigt wurde. Es liege
demnach ein schwerer Verfahrensmangel vor, der eine

Rickzahlung der Beschwerdegebiihr rechtfertige.



VI.

VII.

VIIT.

- 3 - T 2199/13

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte in
ihrer Erwiderung, die Beschwerde zurltckzuweisen. Hilfs-
weise wurde die Durchfihrung einer mindlichen

Verhandlung beantragt.

Zu dem von der Beschwerdefiilhrerin geltend gemachten
Verfahrensmangel nahm die Beschwerdegegnerin nicht
Stellung.

In ihrem Bescheid vom 21. September 2016 teilte die
Kammer den Parteien mit, dass ein wesentlicher
Verfahrensmangel vorzuliegen scheine, und dass
beabsichtigt werde, die Beschwerdegebithr zurilck-
zuerstatten und die Angelegenheit an die Einspruchs-

abteilung zurickzuverweisen.

Dazu teilten sowohl die Beschwerdegegnerin (mit
Schreiben vom 23. September 2016) als auch die
Beschwerdefihrerin (mit Schreiben vom 21. Oktober 2016)
mit, dass fiir diesen Fall die hilfsweise gestellten
Antrage auf mindliche Verhandlung nicht aufrecht-

erhalten werden.

Entscheidungsgrinde

Die Darstellung der Beschwerdefiihrerin des Verlaufs der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung,
nach der Einwdnde unter Artikel 100 c) EPU und Artikel
100 b) EPU im Hinblick auf das Merkmal M12 erhoben
worden sind, wurde von der Beschwerdegegnerin nicht
bestritten. Aus der sehr knappen Niederschrift der
mindlichen Verhandlung (Punkte 4, 6-7, 9-10, 11, 13)
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geht in der Tat hervor, dass Einwadnde unter Artikel
100 c¢) EPU und Artikel 100 b) EPU betreffend der
Merkmale "Kolben" und "Hilse" im Anspruch 1 erhoben
worden sind. Die Kammer ist daher iberzeugt, dass die
urspringliche Offenbarung und die Ausfihrbarkeit des
Merkmals M12 im Einspruchsverfahren beanstandet worden

sind.

Das rechtliche Gehdr (Artikel 113(1) EPU) erfordert,
dass die Einspruchsabteilung die relevanten Argumente
nachweislich anhort und bei ihrer Entscheidung
bericksichtigt. In der angefochtenen Entscheidung wird
jedoch auf die das Merkmal M12 betreffende Einwande
nicht eingegangen. Daher ist nicht ersichtlich, dass

die Einwa@nde iUberhaupt bericksichtigt wurden.

Die Verletzung des rechtlichen Gehdérs ist als
wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen; dasselbe gilt
fir den VerstoB gegen die Pflicht zur Begrindung der
Entscheidung (Regel 111 (2) EPU).

Gemal Artikel 11 VOBK verweist die Kammer die
Angelegenheit an die erste Instanz zurick, wenn das
Verfahren wesentliche Mangel aufweist, es sei denn,
dass besondere Grinde gegen eine Zurickverweisung
sprechen. Solche besondere Grinde sind im vorliegenden
Fall nicht vorgetragen oder sonst feststellbar, so dass
das Verfahren vor der Einspruchsabteilung fortzusetzen

ist.

Der wesentliche Verfahrensmangel war ausschlaggebend
fir das Einlegen der Beschwerde. Die Rilckzahlung der
Beschwerdegeblihr entspricht deshalb der Billigkeit
(Regel 103 (1) EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurlickverwiesen.
3. Die Beschwerdegebihr wird zurilickerstattet.
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