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Beschwerde-Aktenzeichen: T 1788/14 - 3.2.01

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 15. Februar 2016

Beschwerdefiihrerin: MAHLE Behr USA Inc.

(Patentinhaberin) 2700 Daley Drive
Troy, MI 48083 (US)

Vertreter: Grauel, Andreas
Grauel IP
Patentanwaltskanzlei
Wartbergstrasse 14
70191 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: VALEO SYSTEMES THERMIQUES S.A.S.
(Einsprechende) 8 Rue Louis LORMAND, La Verriere
BP 513

78320 LE MESNIL SAINT DENIS (FR)

Vertreter: Gevers & Ores
41 avenue de Friedland
75008 Paris (FR)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 10. Juli 2014
zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 1713653 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: W. Marx
S. Ferndndez de Coébrdoba
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 10. Juli 2014 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das europaische Patent

Nr. 1 713 653 widerrufen wurde, Beschwerde eingelegt.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ilber den
Widerruf des Patents am Ende der mindlichen Verhandlung
vom 16. Oktober 2013 wurde in einer Besetzung
getroffen, bei der im Vergleich zur Prifungsabteilung

lediglich ein neuer Vorsitzender benannt wurde.

Dies geht aus dem Vergleich der folgenden Unterlagen

zweifelsfrei hervor:

- Erteilungsunterlagen im Priifungsverfahren (siehe
EPA Form 2035.4 (Blatt 1) der Mitteilung gemaB
Regel 71 (3) EPU iber die beabsichtigte Erteilung,
unterschrieben von der Prifungsabteilung am
31. Oktober 2008, sowie Formblatt 2004, Blatt 4,
vom 13. November 2008; auch Erteilungsbescheid wvom
12. Marz 2009);

- Unterlagen der Einspruchsabteilung (siehe Ladung
zur mindlichen Verhandlung EPA Form 2310 wvom
22. Februar 2013, Protokoll der miindlichen
Verhandlung EPA Form 2309.1 vom 20. Januar 2014
und Entscheidung EPA Form 2331, Blatt 2, wvom
10. Juli 2014, von der Einspruchsabteilung am
4. Juli 2014 auf EPA Form 2339 (Blatt 1)

unterschrieben) .

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents mit den erteilten Anspriichen und mit den
urspringlich eingereichten Figuren 4a bis 4e statt der

erteilten Figuren 4a bis 4e. Hilfsweise wird die
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Anberaumung einer miindlichen Verhandlung beantragt,
wobeil gemal Schreiben der Beschwerdefiithrerin vom

2. Februar 2016 der hilfsweise Antrag auf mindliche
Verhandlung unter der Bedingung zuriickgenommen wird,
dass die Beschwerdekammer die Sache zur
Einspruchsabteilung zurickverweist. Weiterhin
hilfsweise wird die beschrankte Aufrechterhaltung des
Patents gemaB einem der Hilfsantrage 1 bis 6
eingereicht mit Schreiben vom 17. November 2014 und auf
Basis der urspringlich eingereichten Abbildungen 4a bis

4e beantragt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde, hilfsweise miindliche
Verhandlung. Mit Schreiben vom 1. Februar 2016 hat die
Beschwerdegegnerin den hilfsweisen Antrag auf mindliche
Verhandlung fir den Fall zuriickgenommen, dass die
Beschwerdekammer die Sache an die Einspruchsabteilung

zuruckverweisen sollte.

Entscheidungsgriunde
1. Wesentlicher Verfahrensfehler

1.1 Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung ist in
Artikel 19 (2) EPU geregelt, wonach die folgenden
Erfordernisse zu erfiillen sind (Hervorhebung in
Fettdruck von der Kammer hinzugefigt) :

"(2) Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei
technisch vorgebildeten Priifern zusammen, von denen
mindestens zwei nicht in dem Verfahren zur Erteilung
des europaischen Patents mitgewirkt haben dirfen, gegen

das sich der Einspruch richtet."
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Vorliegend wurde bei Besetzung der Einspruchsabteilung
gegeniiber der Prifungsabteilung lediglich ein neuer
Vorsitzende bestimmt, wie aus den oben genannten

Unterlagen (siehe Abschnitt II.) hervorgeht.

Damit ist das Erfordernis von Artikel 19 (2) EPU fur
die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung fir das
Einspruchsverfahren gegen das europadische Patent

Nr. 1 713 653 nicht erfiillt, da zwei Mitglieder der
Einspruchsabteilung auch im Verfahren zur Erteilung des

betreffenden europdischen Patents mitgewirkt haben.

GemdR standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
stellt die Verletzung von Artikel 19 (2) EPU einen
wesentlichen Verfahrensfehler dar, wodurch die
Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben ist
(vgl. z.B. T 382/92, nicht im ABl. EPA verdffentlicht).

Zuriickverweisung an erste Instanz (Artikel 111 (1) EPU)

Die Kammer hat den vorliegenden Fall in der Bearbeitung
vorgezogen und halt es deshalb flir geboten, die Sache
zur weiteren Priifung durch eine korrekt zu besetzende
Einspruchsabteilung an die erste Instanz zurickzu-

verweisen (Artikel 111 (1) EPU).

Da beide Parteien flir den Fall einer Zurilckverweisung
an die Einspruchsabteilung ihre hilfsweise gestellten
Antrdge auf mindliche Verhandlung zuriickgezogen haben,
kann die Entscheidung im schriftlichen Verfahren

ergehen.

Riickzahlung der Beschwerdegebiihr (Regel 103 (1) (a) EPU)

Da der von der Kammer festgestellte wesentliche

Verfahrensfehler (siehe Punkt 1.4) die Ursache fiur die
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Zurickverweisung an die Erstinstanz darstellt,
entspricht die Rickzahlung der Beschwerdegebiithr der

Billigkeit gemidB Regel 103 (1) (a) EPU.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung durch eine
korrekt zu besetzende Einspruchsabteilung an die erste
Instanz zurlickverwiesen.

3. Die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.
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