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Sachverhalt und Antréage
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I n dem Ei nspruchsverfahren betreffend das europai sche
Patent Nr. 0 515 928, Anneldenr. 92 108 260.8, fand am
14. April 1999 eine mindliche Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabteil ung statt.

GemalR der als Blatt 92 der Ei nspruchsakten

ei ngehefteten, vorformulierten Seite 2 des Teils der

Ni ederschrift auf Form 2309 uber die mindliche

Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteilung vom

14. April 1999 teilte der Vorsitzende nach Beratung der
Ei nspruchsabteilung mt, der Patentinhaberin werde eine
Frist von 2 Monaten zur Anpassung der Anspriche und der
Beschrei bung gesetzt. Daran anschlielRend ist auf dieser
Seite des Vordrucks der N ederschrift eingetragen, der
Vor si t zende habe nach Beratung der Ei nspruchsabteil ung
di e fol gende Entschei dung verkundet :

"Das européi sche Patent und die Erfindung, die es zum
CGegenstand hat, gentgen unter Beruicksichtigung der vom
Pat ent i nhaber vorgenomenen Anderungen den

Erf orderni ssen des Europai schen Pat ent Gber ei nkomrens,
und zwar in der unten angegebenen Fassung".

Gemall Seite 2, Ziffer 12., der in der Einspruchsakte im
Anschl uf3 daran ei ngehefteten individuell fornulierten
Teil e der N ederschrift auf Form 2906 reichte die

Pat enti nhaberin in der mindlichen Verhandl ung flnf

H | fsantréage ein, die jeweils einen Patentanspruch 1
enthielten. Die Hlfsantrage sind der Niederschrift Uber
di e mindl i che Verhandl ung al s Anl age bei gefigt. Gemald
Seite 3, Ziffer 13., dieses Teils der N ederschrift
beschl o3 di e Ei nspruchsabteil ung, dall der Hauptanspruch
ni cht neu sei, dall jedoch der Cegenstand des



3201.D

- 2 - T 0823/ 99

H | fsantrages 4 neu und klar sei. Nach der Darstellung
der Ausfihrungen der Parteien zur erfinderischen
Tatigkeit ist in Ziffer 22., Seite 5, der N ederschrift
vernerkt, die Einspruchsabteilung habe nach Beratung
beschl ossen, das Patent auf Basis von Anspruch 1 des

Hi | fsantrags 4 aufrechtzuerhalten. Fir di e Anpassung der
Anspriche, insbesondere der Verfahrensanspriche 3 und 4,
und der Beschrei bung sei eine Frist von zwei Mbnaten
geset zt worden

Die Ni ederschrift Uber die mindliche Verhandl ung wurde
der Beschwerdef hrerin und Ei nsprechenden 02 mt
Schrei ben des EPA vom 10. Mai 1999 Ubersandt.

Am 9. Juli 2000 legte die Beschwerdefihrerin unter

gl eichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebihr
Beschwer de gegen den Beschl uf3 der Ei nspruchsabteil ung,
nach i hrer Auffassung verkindet am 10. Mai 1999, ein,
das europdi sche Patent gentge unter Berucksichtigung der
vor genommenen Ander ungen den Erforderni ssen des EPU

I n der Beschwerdebegrindung sowi e in Antwort auf einen
Bescheid der Kammer, in dem di ese die Auffassung
gedulBert hatte, bei der angefochtenen Entschei dung kénne
es sich um ei ne Zwi schenent schei dung gemal

Artikel 106 (3) EPU handeln, die nur zusamen nit der
noch ni cht ergangenen Endent schei dung anfechtbar sei, da
ei ne gesonderte Beschwerde von der Ei nspruchsabteil ung
ni cht zugel assen worden sei, trug sie fol gendes vor

Dadur ch, dafl3 die Einspruchsabteilung unmttel bar nach
Ber at ung Uber die vorgel egten Anspriche 1 der

Hi | f santr&dge den Beschl ul3 gemal3 Ziffer 22 des Protokolls
ver kindet habe, habe sie der Ei nsprechenden die
Mogl i chkeit genomren, in der nmindlichen Verhandl ung zu
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Ei nwdnden gegen di e Patentfahi gkeit von zu di esen
Anspriuchen 1 gehorenden Verfahrensansprichen Stellung zu
nehmen, die jedoch zu di esem Zeitpunkt zu den jeweiligen
Hi | f santr&agen noch gar nicht vorgel egt gewesen seien
Deshal b stelle der verkundete Beschl u3 di e abschli efRende
Ent schei dung nach Artikel 102 (3) EPU dar. Das ergebe
sich auch daraus, dafl der Vorsitzende bei der

Ver handl ung expressis verbis auf Artikel 102 (3) EPU
Bezug genommen habe. Es habe sich somt bei der

ver kiindet en Ent schei dung nicht um ei ne Ent schei dung
gemalR Artikel 106 (3) EPU gehandelt. Die Wrksankeit

di eser Entschei dung werde durch di e Verkindung und die
Ubermittlung der schriftlichen Begrindung an die
Partei en getragen, die in der ausfihrlichen Darstellung
in der Niederschrift der in der mindlichen Verhandl ung
durch den Vorsitzenden der Ei nspruchsabteil ung gegebenen
Begr tndung der getroffenen Entschei dung zu sehen sei.
Auf di e Tatsache, dall die Entscheidung nur als
"Protokol " Ubermttelt worden sei, kome es in di esem
Zusanmenhang ni cht an.

Durch di e Entschei dung sei der Einsprechenden die
Mogl i chkeit genomren worden, zur Patentfahi gkeit noch
ei nzur ei chender Verfahrensanspriche Stellung zu nehnen.
D e Vorgehenswei se verstolRe gegen das Cebot der Wahrung
des rechtlichen Gehéres nach Artikel 113 EPU. Die
Beschwer def Uhrerin rigte aullerdem verschi edene Minge
und W derspriuche der Ni ederschrift.

Di e Beschwerdegegnerin erklarte, sich den Ausfihrungen
i m Beschei d der Beschwer dekanmmer anzuschli el3en.

Die weitere Verfahrensbeteiligte, die Einsprechende 01,
erkl arte, sich den Ausfihrungen der Beschwerdef Uhrerin
anzuschlieRen. Sie wies ferner auf ihre Interessenl age
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und di e Zusi cherung durch den Formal prifer der

Ei nspruchsabteilung hin, fdar den Fall, dal3 die Sache
nicht im Sinne der Einsprechenden entschi eden und das
Patent aufrechterhalten werde, werde eine erneute

Ent schei dung ergehen, gegen die die Einsprechende 01
dann sel bst Beschwerde einl egen kdnne. Sie machte ferner
auf eine ihrer Meinung nach gegebene Unstinmm gkeit in
der Ni ederschrift der mindlich verkindeten Entschei dung
auf mer ksam

VII. D e Beschwerdefihrerin hat beantragt,
di e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung auf zuheben und
das Patent in demnach Artikel 102 (3) EPU
aufrecht erhal tenen Unfang zu w derruf en,

hi | f swei se, di e Beschwerdegebihr zurickzuerstatten

hi | fswei se, die Sache an die Einspruchsabteilung zur
wei t eren Ver handl ung zurickzuverwei sen,

héchst hi | f swei se, eine andere Ei nspruchsabteilung mt
der Sache zu beauftragen

Di e Beschwerdegegnerin und die weitere Verfahrens-

beteiligte, die Einsprechende 01, haben keine
ausdr tuckl i chen Antréage gestellt.

Ent schei dungsgr inde

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

1. Di e Beschwerde ist gemal3 Artikel 106 (1) und (3), Regel
65 (1) EPU unzul &ssi g.

3201.D Y A
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Zwar ist der BeschwerdefUhrerin darin zuzustinmen, dal
di e Ei nspruchsabteilung in der nmindlichen Verhandl ung
ei ne Ent schei dung i m Sinne von Artikel 106 (1) EPU

ver kiindet hat.

Dazu bedarf es jedoch einer Wirdi gung des Textes der

Ni ederschrift Uber die mindliche Verhandl ung als Ganzes,
da die N ederschrift verschi edene, von der
Beschwer def Ghrerin gerigte gravi erende Mangel aufwei st.
So ist der auf Seite 2 der vorformulierten Form 2309 als
ver kindet e Ent schei dung w eder gegebenen Feststel |l ung,
dall das Patent in der gednderten Fassung den
Vorschriften des Uberei nkommrens geniige, unmittel bar

ni cht zu entnehnmen, wel che Fassung damit geneint ist,
weil dem Verwei s auf die "unten angegebene Fassung"

kei ne Angabe fol gt.

d ei chwohl kann der N ederschrift als Ganzer nach
Auf f assung der Kanmer bei verstandi gem Lesen noch

hi nrei chend kl ar ent normen werden, dall die

Ei nspruchsabteil ung in der mindlichen Verhandl ung vor

i hr genmalR Regel 68 (1), Satz 1 EPU die feststellende

Ent schei dung getroffen und verkindet hat, dafl Anspruch 1
in der Fassung des in der nundlichen Verhandl ung von der
Pat enti nhaberin Uberreichten 4. Hilfsantrags den

Erf order ni ssen des EPU geniige. Aus Punkt 22 des
Protokol I's ergi bt sich klar, daflR die Einspruchsabteil ung
die getroffene, im Sachverhalt der vorliegenden
Beschwer deent schei dung unter 1. zitierte, und auf

Seite 2 der Form 2309 uber die Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabtei | ung w eder gegebene Feststellung auf
Anspruch 1 in der Fassung des vierten Hi|fsantrags
bezogen hat, dall sie jedoch Uber die Patentfahigkeit von
an di esen geanderten Anspruch noch anzuschli e3enden und
anzupassenden weiteren Ansprichen gerade keine
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Ent schei dung getroffen hat, was sich natirlicherweise
daraus ergibt, dal ihr solche Anspriche in der
niundl i chen Ver handl ung noch gar nicht vorlagen. Im
Cegenteil hat die Einspruchsabteilung der

Pat enti nhaberin fir die Vornahnme di eser Anpassungen und
zur Anpassung der Beschrei bung eine Frist gesetzt, was
ebenfal | s die Annahne ausschliel3t, sie habe auch Uber

di esen Teil des Patents schon eine Entscheidung treffen
wol | en.

Ent schei dungen der Art, wi e sie die Einspruchsabteilung
hier getroffen hat, sind typische Zw schenent -

schei dungen, da sie das Verfahren nicht gegenuber einem
Beteiligten insgesant abschlieBen. Uber die

Zweckmaldi gkeit der Entscheidung ist hier nicht zu

befi nden. Da die Einspruchsabteilung nur Uber die

Pat ent f &hi gkeit des Anspruchs 1 des Hil fsantrages

ent schi eden und das Verfahren i m tbrigen durch
Fristsetzung fortgefihrt hat, hat sie mt der

ver kindet en Entschei dung nur dber einen Teil aspekt des
Streitgegenstandes entschieden. Sie hat damt eine

Zw schenent schei dung erl assen und gerade kei ne

Ent schei dung getroffen, die die Instanz vor ihr fur die
Beschwer def Uhrerin beendete. Di e Annahne der
Beschwer def Ghrerin, dal die Einspruchsabteilung mt

i hrer Entschei dung tUber di e Patentfahigkeit des

Pat ent anspruchs 1 des vierten Hilfsantrages auch schon
uber die Patentfahigkeit der noch gar nicht vorgel egten
wei teren Anspriche entschi eden habe, hinsichtlich deren
der Patentinhaberin eine Frist zu ihrer Einreichung
gesetzt wurde, ist nicht gestitzt. Ebensoweni g besteht
ein Anhalt, dal die Einspruchsabteilung beabsichtigte,
das Ei nspruchsverfahren ohne weitere Beteiligung der
Beschwer def hrerin fortzuf dhren.
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Kraft ausdriickl i cher Bestinmmung des Artikels 106 (3) EPU
si nd Zwi schenent schei dungen nur zusanmen mt der

Endent schei dung anfechtbar, sofern nicht in der

Zw schenent schei dung di e gesonderte Beschwerde

zugel assen ist. Das ist vorliegend nicht geschehen. Auch
hat di e Ei nspruchsabteil ung noch kei ne Endent schei dung
erl assen.

Der Wortlaut des Artikels 106 (3) EPU ist zw ngend.
Artikel 106 (3) EPU tragt dem berechtigten Interesse der
Beteiligten und der Allgeneinheit, besonders der

Wet t bewer ber, Rechnung, dafl3 die Verfahren vor dem EPA so
gef uhrt werden kdnnen, dafll es innerhal b eines
vertretbaren Zeitraumes zu einer endgultigen Kl &arung der
Streitfragen und einer abschlielRenden Entschei dung uUber
den Streitgegenstand i nsgesamt kommt. Einerseits kann es
i n ei nem anhangi gen Verfahren imEinzelfall u. U
zweckmélli g sein, die D skussion uber eine Vorfrage mt
dem Erl a3 ei ner Zwi schenent schei dung abzuschl i el3en.
Andererseits soll dadurch die abschlielRende Erl edi gung
des Rechtsstreits nicht Uber Gebiuhr verzogert werden. In
di esem Zusanmenhang liegt Artikel 106 (3) EPU die
Wertung zugrunde, dalR es fur den von einer Zw schen-

ent schei dung Beschwerten grundséatzlich zunutbar ist,
wenn er fur die Miglichkeit, die R chtigkeit der ihn
beschwer enden Zw schenent schei dung uber prufen zu | assen,
auf den Zeitpunkt nach Erl alR der Endent schei dung

verwi esen wird. ImH nblick auf diesen Zweck der
Vorschrift sieht die Kammer jedenfalls in einemFall we
dem vorliegenden, in dem aus der Fristsetzung der

Ei nspruchsabteilung fir die Anpassung der anderen

Anspr iche und der Beschrei bung hervorgeht, dal eine

Ent schei dung Uber die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung noch, und zwar in uUberschaubarem
Zeitraum getroffen werden wirde, weder Mglichkeit noch
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Ver anl assung, die vorliegende Beschwerde gegen die
Zw schenent schei dung al s zul &ssig zu werten.

Di ese Beurteilung nmuf3 unabhangi g davon Platz greifen, ob
di e verkundete Zw schenent schei dung der Ei nspruchs-
abtei l ung auf grund der von der Beschwerdef Uhrerin

auf gezei gten Mangel als mt einem schweren Fehler
behaftet oder u. U gar als nichtig oder unw rksam
angesehen werden mif3te. Auch eine sol che Entschei dung
best eht und kann von der Beschwerdekanmmer nur nach

Ei nl egung ei ner - zul &ssigen - Beschwerde aufgehoben
werden, T 371/92, ABlI. EPA 1995, 324, 1.4 der

Ent schei dungsgr Giinde.

D e Beschwerdef dhrerin kann die von ihr hier

vor gebracht en Gesi chtspunkte sowi e i hren Anspruch auf
Gewdhrung rechtlichen Geh6res zur Fassung der dbrigen,
von der Patentinhaberin eingereichten Anspriche und der
Beschrei bung nach Erl edi gung di eser Beschwerde i m Rahnen
der Fortsetzung des Verfahrens vor der Ei nspruchs-
abtei l ung geltend machen. CGegen ei ne eventuelle

Auf rechterhal tung des Patents in geandertem Unfang durch
di e Ei nspruchsabteil ung kann si e dann Beschwerde

ei nl egen. | m Rahnen ei ner sol chen Beschwerde unterliegt
di e gesante Verfahrensfihrung durch die Einspruchs-
abt ei lung, einschlielllich der Beurteilung von

Zwi schenent schei dungen, die fur die getroffene
beschwer def &hi ge Ent schei dung von Bedeutung gebl i eben
sind, der Uberprifung durch di e Beschwerdekamrer. Auch
der Beschwerdefihrerin wird damt unei ngeschr ankt

Recht sschut z gewéhrt.

Rickzahl ung der Beschwer degebuhr

2. Di e Beschwerdefidhrerin hat hilfsweise, d. h. fir den

3201.D Y A



3201.D

-9 - T 0823/ 99

Fal |, dal3 i hrem Hauptantrag, die von ihr angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen,
ni cht stattgegeben wirde, die Rickzahl ung der
Beschwer degebihr beantragt. Dieser Antrag ist

zur ickzuwei sen

GemalR dem Wortl aut von Regel 67 EPU ist Voraussetzung
fUr eine Rickzahl ung der Beschwerdegebihr, dalR der
Beschwer de abgehol fen oder ihr stattgegeben wird. Da die
vor | i egende Beschwerde als unzul 4ssig zu verwerfen ist,
fehlt es an dieser Voraussetzung. Es liegt nicht im

Er mnessen der Kanmer, eine Rickzahl ung der Beschwerde-
gebuhr anzuordnen, obwohl ein Rickzahl ungst at best and

ni cht gegeben ist. Nach standi ger Rechtsprechung der
Beschwer dekanmmern und ei nhel li ger Meinung in der
Literatur setzt die Anordnung der Rickzahl ung der
Beschwer degebihr imH nblick auf den klaren Wortl aut von
Regel 67 EPU voraus, daB der Beschwerde - zum ndest im
wesent | i chen oder teilweise - stattgegeben wird. Die
Rickzahl ung der Beschwerdegebihr ist deshalb

i nsbesondere dann ni cht nbglich, wenn die Beschwerde als
unzul 4ssig verworfen wird, siehe dazu z. B. T 13/82,

ABl . EPA 1983, 411, 7. der Entschei dungsgrinde, T 89/ 84,
ABl . EPA 1984, 562, 4. der Entschei dungsgrinde und
erneut T 690/98 vom 22. Juni 1999, 2. der

Ent schei dungsgr iinde, sowi e Schulte, Patentgesetz mt

EPU, 5. Aufl., Koéln 1994, § 73 (Anhang), Rdnrn. 30 und
31 zu Artikel 108, und Joos in Singer/Stauder,

Eur opai sches Pat ent tiber ei nkonmen, 2. Aufl., Kol n 2000,
Rdnr. 42 zu Artikel 111.

Da di e Beschwerde unzul dssig ist, sind die weiteren
Hi | f santrage der Beschwerdef ihrerin gegenstandsl os.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e Beschwerde wird als unzul &ssig verworfen

2. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwer degebiuhr wrd
zur ickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Hue R K. Spangenberg
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