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V ORLAG E - E N T S C H E I DUNG 
vom 19. August 1991 

Patentinhaber: 	BASF Aktiengesellschaft 

Einsprechender: 	AXZO 

Stichwort: 	RQcknahrne der Beschwerde/BASF 

EPU 	Regein 60 (2) und 66 (1) 

Schlagwort: "Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach RQcknahrne der 
Beschwerde des einzigen Einsprechenden" 

Lei tsatz 

Die Groie Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befa1t: 

Kann eine Technische Beschwerdekarniner ein Einspruchsbeschwerdeverfahrert 
fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz 
Einsprechender war, seine Beschwerde zuruckgenornmen hat? 

Wenn die Frage zu 1 bejaht wird: 
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Vie 1st ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen 
Einsprechenden zu beenden? (vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe). 

Weiche Grundsatze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren 
fortzusetzen, ma&gebend? (vgl. Punkt 5.2 der EntscheidungsgrQnde). 

Welche VerfahrensgrundsAtze sind in dem fortzusetzenden 
Beschwerdeverfahren anzuwenden (vgl. Punkt 5.3 der Entscheidungsgrunde). 
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Aktenzeichen: T 357/89 - 3.3.1 

V OR LACE - EN T SC H El D U N G 
der Technischen Beschwerdekanuner 3.3.1 

vom 19. August 1991 

Beschwerdef]hrer: 
(Einsprecherider) 

Vertreter: 

Beschwerdegegner: 
(Patent inhabe r) 

Angefochtene Entscheiclung: 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: 	K.J.A. Jahn 
Mitglieder: 	R.L.J. Schulte 

J. Jonk  

AKZO 
6800 Arnhem (NL) 

BASF Aktiengesellschaft 
D-6700 Ludwigshafen (DE) 

Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAisehen Patentamts vom 20. Marz 1989, mit 
der das europaische Patent Nr. 100 444 in 
beschranktem Umfang aufrechterhalten worden ist. 



1 	 T 357/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Gegen das europàische Patent wurde von der AKZO Einspruch 
eingelegt. 

Durch Zwischenentscheidung voin 20. ?4àrz 1989 steilte die 
Einspruchsabteilung fest, daB der Aufrechterhaltung des 
Patents in geãndertein thufang keine Einspruchsgründe 
entgegenstehen. 

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die 
einzige Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, die 

angefochtene Entscheidurig aufzuheben. Ihre Beschwerde 
stützte die Beschwerdeführerjn auf die in der Entscheidung 

genannten Entgegenhaltungen und zusàtzlich auf die ältere 
europãische Patentanineldung 68 024, die dem angegriffenen 
Patent geinàB Artikel 54 (3) EPU neuheitsschàdlich 
entgegenstehe. 

Daraufhin legte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) 
neue Patentansprüche 1 bis 9 vor. 

Mit Schreiben vorn 22. Februar 1990 nahm die Beschwerde- 
führerin (= einzige Einsprechende) ihre Beschwerde 
zurück. 

Entscheidungsgr-ünde 

1. 	Nach Artikel 112 (1) EPU befaBt eine Beschwerdekaminer zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn 

sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung steilt 
die Grol3e Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung 

für erforderlich halt. Die vorlegende Kanuner 3.3.1 halt 
eine Entscheidung der GroBen Beschwerdekarniner zu der Frage 
für erforderlich, ob sie das vor ihr anhängig gewesene 
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Beschwerdeverfahren trotz der Rücknahrne der BesChWerde des 
einzigen Einsprechenden fortsetzen darf. Ein AnlaB für 

eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens steilt die von 
der Einsprechenden genannte áltere europäische Patent-

anmeldung 68 024 dar, die gernãI3 Artikel 54 (3) EPU zu 

berücksichtigen ist und die die Karnmer gegenüber dein 

europáischen Patent der Patentinhaberira für relevant 

erachtet. Das scheint auch die Auffassung der Patent-

inhaberin zu sein, da sie neue Patentansprüche vorgelegt 

hat, deren Fassung die vorliegeride Kanuner nicht ohne 
weitere Anderungen zu akzeptieren vermag. 

Irn Interesse der Offentlichkeit (vgl. G 1/84, AB1. 1985, 

299 Punkt 3 der Entscheidungsgründe) ware es wünschens-
wert, wenn die Kanuner das Beschwerdeverfahren fortsetzen 
könnte, urn entweder das angegriffene Patent nur in 

beschränktern thnfang aufrechtzuerhalten oder - falls 
erforderljch - zu widerrufen. 

Aus dem Europàischen Patentübereinkonunen laSt sich nicht 
eindeutig entnehinen, daB eine Fortsetzung des Beschwerde-

verfahrens auch dann statthaft ist, wenn der einzige 

beschwerdeführende Einsprechende seine Beschwerde zurück-

genorninen hat. Weder das Ubereinkoxninen selbst noch seine 

Ausführungsordnung enthalten eine Bestinunung, die es einer 

Karniner erlauben würde, ein Beschwerdeverfahren trotz 

Rücknahrne der einzigen Beschwerde fortzusetzen. 

Dernentsprechend ist bisher in der Rechtsprechung der 
Karnmern des EPA eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens 
nach Rücknahine der Beschwerde des Einsprechenden nicht in 

Betracht gezogen worden. Die Kammer 3.4.1 führt in ihrer 

Entscheidung T 85/84 vorn 14. Januar 1986 aus, daB die 

Zurückziehung der Beschwerde des Einsprechenden zur Folge 

habe, daB die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechts- 
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kräftig geworden ist und nur noch über die Verteilung der 
Kosten entschieden werden könne. 

Die gleiche Auffassung vertrat auch die Kanuner 3.3.2 in 
ihrer Entscheidung T323/89 vom 24. September 1990 (zitiert 
jut Jahresbericht 1990, Beilage zu Heft 6 des AB1. 1991, 
Seite 47). In diesent Fall behandelte die Kaininer eine 
Erklârung des beschwerdeführenden Einsprechenden als 
Rücknahnie der Beschwerde, "so that the grounds for 
opposing the maintenance of the European Patent are no 
longer to be considered". 

Die Kamnmner 3.3.2 hat in ihrer Entscheidung T 428/88 vomn 
29. November 1989 (EPOR 1990, 385) ausgeführt, daB auch un 
inter partes-Verfahren das Interesse der öffentlichkeit in 
Betracht gezogen werden mnüsse; auch wenn der beschwerde-

führende Einsprechende der Aufrechterhaltung des Patents 
in geãndertein Umfang nicht niehr widerspreche, habe die 
Beschwerdekaituner von Aints wegen die neue Fassung des 
Patents zu prüfen. In diesemn Falle hatte der beschwerde-
führende Einsprechende allerdings nicht seine Beschwerde 
zurückgenonunen, sondern lediglich erklärt, daB er gegen 
die neue Fassung der Patentanspruche nichts einzuwenden 
habe. 

4. 	Das Europàische Patentübereinkoxnnten enthãlt lediglich eine 

Ausnahinebestiininung über die Fortsetzung eines Einspruchs 
verfahrens von Aints wegen in Regel 60 (2) EPU. Nach 

ge1 60 (2), Satz 2 EPU kann das Einspruchsverfahren auch 
fortgesetzt werden, wenn der (einzige) Einspruch zurück-

genomnuten wird. Regel 60 (2), Satz 2 EPU ist gemnàB 
Regel 66 (1) EPU jut Beschwerdeverfahren entsprechend 
anzuwenden. GemãB ihrent Wortlaut bieten diese Vorschriften 
jut vorliegenden Fall keine Grundlage für die Fortsetzung 

des Beschwerdeverfahrens, da der einzige Eirtsprechende 

I. 
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nicht semen Einspruch, sondern seine Beschwerde zurück -
genornmen hat. 

	

4.1 	Es steilt sich jedoch die Frage, ob Regel 60 (2), Satz 2 
in Verbindung ntit Regel 66 (1) EPU irn Wege der aus-
dehnenden Interpretation auch auf die Rücknahxne der 
Beschwerde angewendet werden kann. 

	

4.2 	Dein könnte entgegenstehen, daB es sich bei Regel 60 (2) 
EPU urn eine Ausnahinebestinunung handelt. Sie ist eine 
Ausnahine von dern ailgerneinen Grundsatz, daB eine Behörde 
oder ein Gericht ein Verfahren in der Regel nicht 
fortsetzen kann, wenn die Verfahrenshandlung, durch die 
das Verfahren entstanden ist (z. B. Antrag, Einspruch, 
Beschwerde, Kiage), zurückgenornmen wurde. Das .folgt aus 
dern Verfugungsgrundsatz oder der Dispositionsrnaxinie, die 
dein Burger das Recht geben, ein Verfahren wieder zu 
beenden, daB er selbst begonnen hatte, es sei denn, daB 
das Verfahrensrecht ausdrücklich eine Fortsetzung erlaubt 
(wie in Regel 60 (2) EPU) oder eine Rücknahine verbietet 
(wie z. B. in Artikel 94 (2), Satz 3 EPU für den Prüfurigs- 
antrag) oder die Rücknahine von einer Genehrnigung der 
Behörde oder des Gerichts abhängig inacht (wie z. B. nach 
dent ProzeBrecht einzelner (nicht aller) Vertragsstaaten). 

	

4.3 	Handelt es sich aber bei der Rege]. 60 (2) EPU urn eine 
Ausnahinebestinunung, so darf sie nach der Rechtsprechung 
der Kanunern nicht ausdehnend auf andere Fälle - hier die 
Rücknahxne der Beschwerde - ausgelegt werden (ygi. 
T 320/87, AB1. 1990, Seite 71 (Punkt 6); T 19/90, AB1. 
1990, Seiten 476, 486). Dabei dürfte auch zu 
berücksichtigen sein, daB die Rechtsfolgen einer Rücknahrne 
des Einspruchs und einer Rücknahme der Beschwerde riicht 
vóllig iderttisch sind. Durch die Rücknahnte der Beschwerde 
verliert z. B. der Beschwerdeführer (Einsprechende) semen 
eventuellen Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr 
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gem&B Regel 67 EPU, wàhrend er diesen Anspruch bei 
Rücknahme des Einspruchs nicht verliert. 

	

5. 	Wenn nach Auffassung der Grol3en BeschWerdekalnxner die 
Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens trotz Rücknahzne der 
Beschwerde des einzigen Einsprechenden inóglich sein 
so].lte, so ergeben sich für die Kammer weitere Rechts- 
fragen,nâmlich nach weichen Grundsätzen das fort-
zusetzende Beschwerdeverfahren durchzuführen 1st. 

	

5.1 	Wenn trotz Rücknahine der Beschwerde des einzigen 
Einsprechenden das Beschwerdeverfahren fortgesetzt werden 
kann, dann wird durch die Erklärung der Rücknahne der 
Beschwerde das Beschwerdeverfahren foiglich nicht beendet. 
Mu13 daher jeweils durch eine Entscheidung der Kammer 
festgestellt werden, daB das Beschwerdeverfahren infolge 
der Rücknahine der Beschwerde und well kein AnlaI3 zur 
Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens besteht, beendet 
1st? 

Wenn keine Entscheidung über die Beendigung des 
Beschwerdeverfahrens erforderlich ist, inuB dann den 
Parteien initgeteilt werden, daB die Karniner eine Fort-
setzung des Beschwerdeverfahrens nicht in Betracht zieht? 
In dieser Weise verfàhrt die Kainrner derzeit, in dein sie. 

den Parteien eln Schreiben folgenden Inhaits übersendet:, 

"Nach Rücknahine der Beschwerde durch die Beschwerde-
führerin (Einsprechende) und aintsseitiger Prüfung des 
Beschwerdevorbringens 1st die Kanuner zu der Uberzeugung 

gelangt, daB der Aufrechterhaltung des Patents keine 
Patenthindernisse entgegenstehen. Elne Fortsetzung des 
Beschwerdeverfahrens erübrigt sich daher, so daB das 

Beschwerdeverfahren eingestelit wird. 11  

lu 
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Wenn eine partei gegen eine soiche Mittei].ung Einwendungen 
erhebt, kann dann die Kanuner ihre Auffassung revidieren 
und das Beschwerdeverfahren fortsetzen? 

	

5.2 	Nach we].chen Grundsátzen ist die Entscheidung uber die 
Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens zu treffen? 1st dabei 
das Interesse der Of fentlichkeit und/oder das Interesse 
des Patentirthabers zu berücksichtigen? Kommt es dabei auf 
die Zustiinmung des Patentirthabers zur Fortsetzung des 
Beschwerdeverfahrens an, oder kann das Beschwerdeverfahren 
auch gegen den Wi].len des Patentinhabers fortgesetzt 
werden? 

	

5.3 	Wenn die Kanuner beschlieSt, das Beschwerdeverfahren fort- 
zusetzen, ist dann an dieseni Verfahren auger dem Patent-
inhaber auch der Einsprechende, der seine Beschwerde 
zurückgenomznen hat, zu beteiligen? Hat dieser 
Einsprechende in dent fortzusetzenden Beschwerdeverfahren 
die Stellung eines "übrigen Beteiligten" jut Sinne des 
Artikels 107 EPTJ, kann er insbesondere andere Antràge 
stellen als vor der Rücknahme seiner Beschwerde, z. B. 
einen Antrag auf mündliche Verhandlung? 

Entscheidungs forniel 

Die GroBe fleschwerdekantmer vird mit folgenden Rechtsfragen 
befaBt: 

	

1. 	Kann eine Technische Beschwerdekanuner eirt Einspruchs- 
beschwerdeverfahren fortsetzen, nachdein der einzige 
Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender 
war, seine Beschwerde zurückgenoinmen hat? 
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2. 	Wenn die Frage zu 1 bejaht wird: 

Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der 

Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden? 

(vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe). 

Weiche Grundsàtze sind für eine Entscheidung, das 

Beschwerdeverfahren fortzusetzen, niaIgebend? (vgl. 

Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe). 

C) 	Weiche Verfahrensgrundsãtze sind in dein fortzu- 

setzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden (vgl. 

Punkt 5.3 der Entscheidungsgründe). 

Die Geschàftsstellenbâaintin 	Der Vorsitzende 

E. Górglnaier 	 K. Jahn 
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