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(Eine Mitteilung zum Einspruchsverfahren im EPA wurde in
ABI. 3/2001, 148 veroffentlicht.)

1. Bedeutung des Einspruchs

Gestutzt auf einen oder mehrere der in Art. 100 genannten Ein-
spruchsgriinde hat die Offentlichkeit die Mdglichkeit, gegen ein erteiltes
europaisches Patent Einspruch zu erheben. Die Griinde, auf die sich der
Einspruch stitzt, kbnnen sich z. B. aus Umstanden ergeben, die dem EPA
bei der Erteilung des Patents nicht bekannt waren (wie etwa eine
Vorbenutzung oder eine in den dem EPA zugéanglichen Unterlagen nicht
enthaltene oder nicht gefundene Druckschrift). Mit dem Einspruch hat
somit jeder ein Mittel, mit dem er eine Beschrankung oder einen Widerruf
des zu Unrecht erteilten Patents erwirken kann.

2. Einspruch nach Verzicht oder Erloschen

Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn fiir alle benannten
Vertragsstaaten auf das europaische Patent verzichtet worden ist oder
wenn das europaische Patent fur alle diese Staaten erloschen ist. Dies
hat insofern Bedeutung, als in diesen Fallen die mit dem Patent ent-
standenen Rechte flr den Zeitraum bis zum Verzicht oder Erldéschen
bestehen bleiben und aus diesen Rechten auch noch nach diesem
Zeitpunkt Anspriche hergeleitet werden konnen.

3. Territoriale Wirkung des Einspruchs

Der Einspruch erfasst das europaische Patent fur alle Vertragsstaaten, in
denen es Wirkung hat. Ein Einspruch muss deshalb formell alle
benannten Staaten betreffen. Wird ein Einspruch nur fiir einige der
benannten Staaten eingelegt, dann wird er so behandelt, als ware er fir
alle benannten Staaten eingelegt worden.

Die Wirkung eines Einspruchs kann jedoch in den einzelnen Ver-
tragsstaaten unterschiedlich sein. Dieser Fall kann dann eintreten, wenn
das Patent gemaR Regel 16 (2) oder Regel 87 unterschiedliche Patent-
anspriche fur verschiedene Vertragsstaaten enthalt oder wenn die
Patentanspriche gemafR Art. 54 (3) einen unterschiedlichen Stand der
Technik berticksichtigen missen. Das Patent kann daher fiir verschie-
dene Vertragsstaaten unterschiedlich geandert und fir einen oder
mehrere Vertragsstaaten widerrufen werden, wahrend es flr die Ubrigen
aufrechterhalten wird.

4, Einspruchsberechtigung

Der Einspruch kann von "jedermann" ohne Angabe eines besonderen
Interesses eingelegt werden. Unter "jedermann” ist im Sinne von Art. 58
jede naturliche Person (Privatpersonen, selbstandig Gewerbetreibende
etc.), jede juristische Person und jede einer juristischen Person nach dem
flr sie maRgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft zu verstehen. Der
Begriff "jedermann" schliet den Patentinhaber nicht ein (wie die Grolle
Beschwerdekammer in G 9/93 (ABI. 12/1994, 891) in Abkehr von G 1/84
(ABI. 10/1985, 299) festgestellt hat).
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Art. 105 (1)
Art. 105 (2)

Art. 99 (4)
Art. 105 (2)
Art. 115 (1)

Art. 118

Art. 99 (5)
Art. 61 (1) a)
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Der Einspruch kann auch von mehreren der vorstehend genannten
Personen gemeinsam eingelegt werden. Zur Wahrung der Rechte des
Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muss wahrend
des gesamten Verfahrens klar sein, wer der Gruppe der gemeinsamen
Einsprechenden angehort. Beabsichtigt einer der gemeinsamen Einspre-
chenden (oder der gemeinsame Vertreter), sich aus dem Verfahren
zurlckzuziehen, so muss das EPA durch den gemeinsamen Vertreter
bzw. durch einen nach Regel 100 (1) bestimmten neuen gemeinsamen
Vertreter entsprechend unterrichtet werden, damit der Rickzug aus dem
Verfahren wirksam wird (siehe auch G 3/99, ABI. 7/2002, 347).

Die Einsprechendenstellung ist nicht Ubertragbar oder veraufderlich; ihr
Ubergang ist aber im Fall der Erbfolge und bei jeder Gesamtrechtsnach-
folge, z. B. bei der Verschmelzung juristischer Personen, zuzulassen.
Zulassig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die Einsprechenden-
stellung der eingegliederten Gesellschaften.

5. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe VIl,7) kann dem Ein-
spruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist auch ein Dritter bei-
treten, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des
angegriffenen Patents erhoben worden ist, oder dass er nach einer Auf-
forderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unter-
lassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat,
dass er das Patent nicht verletze. Nach seiner wirksamen, d. h. frist- und
formgerechten Erklarung ist der Beitritt als Einspruch zu behandeln
(siehe IV, 5.6). Zur beschleunigten Bearbeitung von Einspriichen auf
Antrag siehe E-VIII, 4.

6. Beteiligte am Einspruchsverfahren

Am Einspruchsverfahren sind der oder die Patentinhaber und die Einspre-
chenden, gegebenenfalls auch die Beitretenden beteiligt. Einsprechende,
die ihren Einspruch zuriickgezogen haben oder deren Einspruch als
unzulassig verworfen worden ist, sind jedoch nur bis zum Zeitpunkt der
Zuruckziehung bzw. bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung Gber
die Verwerfung Rechtskraft erlangt hat, am Verfahren beteiligt. Entspre-
chendes gilt fiir Beitretende. Nicht beteiligt sind Dritte, die Einwendungen
gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erhoben haben
(siehe E-VI, 3).

Verschiedene Inhaber eines europaischen Patents fir verschiedene
benannte Vertragsstaaten gelten im Einspruchsverfahren als gemeinsame
Patentinhaber (siehe VII, 3.1 zur Einheit des europaischen Patents).

Weist jemand nach, dass er in einem Vertragsstaat auf Grund einer
rechtskraftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in
das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in
Bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. In
diesem Fall gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein
Recht geltend macht, abweichend von Art. 118 nicht als gemeinsame
Inhaber, es sei denn, dass beide dies verlangen. Durch diese Vorschrift
soll dem neuen Patentinhaber die Mdglichkeit gegeben werden, sich
gegen den Einspruch so zu verteidigen, wie er es flir richtig halt
(siehe VII, 3.2 zur Durchfiihrung des Einspruchsverfahrens).
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Die Rechtsabteilung ist zustandig fir Entscheidungen Uber Eintragungen
und Loschungen von Angaben im europaischen Patentregister (siehe
Mitteilung des EPA, ABI. 9/1990, 404).

7. Vertretung

Zu den Erfordernissen bezuglich der Vertretung von Einsprechenden und
Patentinhabern wird auf A-IX, 1 verwiesen. Mangel in der Vertretung eines
Einsprechenden bei der Einlegung eines Einspruchs und ihre Behebung
werden in 1V, 1.2.1 i) und 1.2.2.2 iv) behandelt.

8. Unterrichtung der Offentlichkeit

Der Tag der Einlegung des Einspruchs wird unverziglich nach dessen
Eingang ins europaische Patentregister eingetragen und im Europaischen
Patentblatt bekannt gemacht. Gleiches gilt fir Tag und Art des
Abschlusses eines Einspruchsverfahrens.
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KAPITEL I

DIE EINSPRUCHSABTEILUNG

1. VerwaltungsmaBige Gliederung

Jede Einspruchsabteilung ist Teil einer aus mehreren Prifungs- und
Einspruchsabteilungen bestehenden Direktion des EPA.

2. Zusammensetzung

2.1 Technisch vorgebildete Prifer

Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten
Prifern zusammen, von denen mindestens zwei in dem Verfahren zur
Erteilung des europaischen Patents, gegen das sich der Einspruch richtet,
nicht mitgewirkt haben durfen.

2.2  Rechtskundige Prifer

Halt es die Einspruchsabteilung nach Art der Entscheidung flur erfor-
derlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prifer erganzt, der im
Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt haben darf.

Auf die Einspruchsabteilung finden die fir die Prifungsabteilung gelten-
den Grundsatze bezuglich der Mitwirkung eines rechtskundigen Mitglieds
und der Beratung durch die Direktion Patentrecht, die fir die Abstellung
rechtskundiger Mitglieder fir Prifungs- und Einspruchsabteilungen zu-
stdndig ist, entsprechende Anwendung (siehe C-VI, 7.8). Rechtlich
schwierige Fragen kdnnen sich dartber hinaus bei der Prifung ergeben,
ob der Einspruch als unzulassig zu verwerfen ist. Ebenso ist die Beratung
durch ein rechtskundiges Mitglied in Betracht zu ziehen, wenn streitig ist,
ob ein nicht in schriftlichen Unterlagen enthaltener Stand der Technik der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist.

2.3 Vorsitz

Den Vorsitz flhrt ein technisch vorgebildeter Prifer, der im Erteilungsver-
fahren nicht mitgewirkt hat.

3. Geschiftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Ein-
spruchsabteilung

C-VI, 1.2 ist entsprechend anzuwenden.

4. Aufgaben der Einspruchsabteilung

4.1 Prufung von Einsprichen

Die Einspruchsabteilungen sind fiir die Prifung von Einspriichen gegen
europaische Patente zustandig.

Die Uberpriifung neu eingegangener Unterlagen auf Formerfordernisse ist
im Wesentlichen Aufgabe der zustindigen Formalsachbearbeiter
(siehe I, 7, A-l, 2, A-lll, 3.2 und C-VI, 2.1).
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4.2  Entscheidung Uber die Kostenfestsetzung der Geschéaftsstelle (d. h.
des Formalsachbearbeiters)

Die Einspruchsabteilung entscheidet Uber Antrdge auf Entscheidung
gegen die Kostenfestsetzung der Geschéaftsstelle (siehe 1X, 2.1).

4.3 Nebenverfahren

Der Einspruchsabteilung obliegt auch die Durchfiihrung von wahrend des
Einspruchsverfahrens anhangig werdenden Nebenverfahren, wie z. B. die
Bearbeitung von Antragen auf Wiedereinsetzung in eine wahrend des Ein-
spruchsverfahrens gegeniber dem EPA versdumte Frist oder von Antra-
gen auf Erlass einer Entscheidung Uber eine vom Formalsachbearbeiter
getroffene Feststellung eines Rechtsverlusts. Weitere Aufgaben kénnen
der Einspruchsabteilung gemall Regel 9 (2) vom Prasidenten des EPA
Ubertragen werden.

5. Beauftragung von Mitgliedern

Mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Entscheidung
Uber den Einspruch — jedoch nicht mit der Durchflihrung einer mindlichen
Verhandlung — wird die Einspruchsabteilung in der Regel eines ihrer
Mitglieder beauftragen (siehe auch IV, 2); gegebenenfalls kann dieses
Mitglied auch mit der Durchflihrung der Beweisaufnahme betraut werden
(siehe E-IV, 1.3). Dieses Mitglied wird als beauftragtes Mitglied
bezeichnet.

6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder

Das beauftragte Mitglied fiihrt die Prufung des Einspruchs durch. In die-
sem Zusammenhang erlasst es Bescheide an die Beteiligten ohne Hinzu-
ziehung der Ubrigen Mitglieder. Falls das beauftragte Mitglied jedoch
glaubt, dass die anderen Mitglieder Bedenken gegen das von ihm
beabsichtigte Vorgehen haben koénnten, so hat es der Einspruchs-
abteilung die Bescheide vor der Absendung vorzulegen. Ist es der Auf-
fassung, dass die Sache entscheidungsreif ist oder dass eine mundliche
Verhandlung gegebenenfalls in Verbindung mit einer Beweisaufnahme
anzuberaumen ist (siehe E-lll, 1 bis4 und E-IV, 1.6.1), so gibt es ein
schriftliches Votum ab und legt es der Einspruchsabteilung vor.

Die ubrigen Mitglieder der Einspruchsabteilung geben unter Berlicksichti-
gung des Votums schriftlich ihre eigene Stellungnahme ab. Diese kann
gegebenenfalls lediglich eine kurze Einverstandniserklarung sein.

Der Vorsitzende bestimmt bei divergierender Auffassung den Termin einer
Sitzung, in der das beauftragte Mitglied die Sache vortragt. Der Vor-
sitzende leitet die Sitzung und fihrt nach Beratung eine Abstimmung UGber
die Entscheidung bzw. den weiteren Verfahrensgang durch.

In der Abstimmung wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Im Fall der
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Einspruchs-
abteilung den Ausschlag.

Sind weitere MaRBnahmen erforderlich, so wird in der Regel das
beauftragte Mitglied damit betraut. Andernfalls entwirft das beauftragte
Mitglied die Entscheidung Uber den Einspruch und leitet den Entwurf den
Ubrigen Mitgliedern der Einspruchsabteilung zur Uberpriifung und
Unterzeichnung zu. Soweit von einem Mitglied Anderungen vorge-
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schlagen werden und hinsichtlich dieser Anderungen divergierende
Auffassungen bestehen, beraumt der Vorsitzende eine Sitzung an.

Soweit nachstehend die Einspruchsabteilung genannt wird, ist, sofern
eine Beauftragung stattgefunden hat und das beauftragte Mitglied gemaf
dem EPU allein handeln darf, dieses Mitglied gemeint.

7. Ubertragung einzelner Geschifte

Der Prasident des EPA kann mit der Wahrnehmung einzelner den
Prifungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschafte,
die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedien-
stete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen
Prifer sind. Soweit solche Geschéafte nach auf’en in Erscheinung treten,
wird ihre Ubertragung im Amtsblatt des EPA bekannt gemacht (siehe
ABI. 7/1999, 503).

Die hiermit betrauten Formalsachbearbeiter sind in der Geschaftsstelle
der Einspruchsabteilungen zusammengefasst.

Juni 2005

Regel 9 (3)

KAPITEL I






TEILD -1

KAPITEL Ill

DER EINSPRUCH

1. Einspruchsfrist

Der Einspruch ist innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung
des Hinweises auf die Erteilung des europaischen Patents beim EPA in
Minchen, Den Haag oder Berlin einzulegen.

Zum Ablauf der Einspruchsfrist siehe E-VIII, 1.4. Eine Wiedereinsetzung
in die versaumte Einspruchsfrist ist flir einen Einsprechenden nicht
moglich (siehe jedoch E-VIII, 2.2.2).

2. Einspruchsgebiihr

Bis zum Ablauf der Einspruchsfrist ist die Einspruchsgebuhr in der in der
Geblhrenordnung zum EPU vorgeschriebenen HOhe zu entrichten.

Ein Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird
und ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 sowie der Regeln 1 und 55
genugt, ist zuldssig, wenn nur eine Einspruchsgebuhr entrichtet wird
(siehe G 3/99, ABI. 7/2002, 347).

Zu den Rechtsfolgen und zum Verfahren bei nicht rechtzeitiger Geblhren-
zahlung siehe 1V, 1.2.1 i) und 1.4.1.

Zur Ermafigung der Einspruchsgebihr siehe A-XI, 9.2.4.
3. Schriftlichkeit

3.1 Form des Einspruchs

Der Einspruch ist schriftlich einzulegen (Einspruchsschrift). Er soll mit
Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Auf jedem Blatt ist links ein
etwa 2,5 cm breiter Rand freizulassen. ZweckmaRigerweise sollte die Ein-
spruchsschrift auch den Erfordernissen der Regel 35 (4) genligen.

Schriftstiicke, die anderen Beteiligten mitzuteilen sind, sind in der entspre-
chenden Stiickzahl einzureichen. Kommt ein Beteiligter dieser Verpflich-
tung trotz Aufforderung nicht nach, so werden die fehlenden Stlicke auf
Kosten des Beteiligten angefertigt.

3.2 Per Telefax eingereichter Einspruch

Der Einspruch kann auch per Telefax eingereicht werden. Auf Aufforde-
rung des EPA ist ein Bestatigungsschreiben nachzureichen, das den
Inhalt des Telefax wiedergibt und der Ausfiihrungsordnung entspricht und
insbesondere ordnungsgemafl unterzeichnet sein muss. Kommt der
Einsprechende einer solchen Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt
das Telefax als nicht eingegangen (siehe A-IX, 2.5). Die Einspruchs-
gebuhr ist in jedem Falle innerhalb der Einspruchsfrist zu entrichten.

3.3 Unterschrift unter der Einspruchsschrift

Die Einspruchsschrift ist von der verantwortlichen Person, d.h. vom
Einsprechenden oder gegebenenfalls seinem Vertreter, zu unterzeichnen
(siehe auch 1V, 1.2.1 i) und A-IX, 1).
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Eine Paraphe (gekurzter Namenszug, etwa nur die Anfangsbuchstaben)
genugt nicht zur Unterzeichnung.

Wird der Einspruch per Telefax eingereicht, so gilt die bildliche Wieder-
gabe der Unterschrift der handelnden Person als ausreichend.

Fehlt die Unterschrift, so fordert der Formalsachbearbeiter den Beteiligten
oder gegebenenfalls dessen Vertreter auf, sie innerhalb einer vom
Formalsachbearbeiter zu bestimmenden Frist nachzuholen. Wird das
Schriftstlick rechtzeitig unterzeichnet, so behalt es den urspringlichen
Tag des Eingangs; andernfalls gilt es als nicht eingegangen
(siehe IV, 1.2.1 i) und 1.4.1).

4, Ausnahmen von der Sprache

Ausnahmen von der Sprache werden in Bezug auf das schriftliche
Einspruchsverfahren in A-VIIl, 2 und in Bezug auf das mundliche Ein-
spruchsverfahren in E-V behandelt.

5. Einspruchsgriinde

Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist schriftlich zu begriinden.
Der Einspruch kann nur darauf gestiitzt werden, dass

i) der Gegenstand des europaischen Patents nach den Art. 52 bis 57
nicht patentfahig ist, weil er

- nicht neu ist (Art. 52 (1), 54 55),

- nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Art. 52 (1),
56),

- nicht gewerblich anwendbar ist (Art. 52 (1), 57),

- nach Art. 52 (2) bis (4) nicht als Erfindung angesehen wird
oder

- nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist;

ii) das europaische Patent die Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausflhren kann
(vgl. Art. 83);

iii) der Gegenstand des europaischen Patents Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung oder, wenn
das Patent auf einer europdischen Teilanmeldung oder einer nach
Art. 61 eingereichten neuen europaischen Patentanmeldung (Neu-
anmeldung der Erfindung durch die Person, der durch rechts-
kraftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europaischen
Patents zugesprochen worden ist) beruht, Gber den Inhalt der
friheren Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgeht (vgl. Art. 123 (2)).

(Siehe auch V, 3 bis 5 und C-IV.)

Jede einzelne dieser Bedingungen bildet eine individuelle Rechts-
grundlage fir einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents.
Jede dieser Bedingungen ist infolgedessen als gesonderter Einspruchs-
grund anzusehen (siehe G 1/95 und G 7/95, ABI. 11/1996, 615 und 626).
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Der Einspruch kann nicht auf die Behauptung gestitzt werden, es lagen
altere nationale Rechte vor, die die Patentierbarkeit der Erfindung in
Frage stellten (siehe jedoch IV, 5.3 und VII, 4.5), dem Patentinhaber stehe
das Recht auf das europaische Patent nicht zu, der Gegenstand des
Patents sei nicht einheitlich, die Patentanspriiche seien nicht von der
Beschreibung gestutzt (es sei denn, es wird in Verbindung damit geltend
gemacht, die Patentanspriiche seien derart breit gefasst, dass ihre
Gegenstande durch die Beschreibung in der Patentschrift nicht ausrei-
chend im Sinne von Art. 100 b) offenbart seien), Form und Inhalt der
Beschreibung oder der Zeichnungen des Patents entsprachen nicht den
formalen Vorschriften der Regeln 27 und 32 oder die Erfindernennung sei
unrichtig. Auch die alleinige Behauptung, die Prioritédt sei falsch bean-
sprucht, ist kein Einspruchsgrund. Im Einspruchsverfahren muss jedoch
die Frage der Prioritat sachlich Gberprift werden, wenn im Rahmen eines
Einspruchsgrunds nach Art. 100 a) Stand der Technik entgegengehalten
wird, fir den der Prioritatstag entscheidend ist (siehe C-1V, 5 und 6 sowie
C-V, 2).

6. Inhalt der Einspruchsschrift

Die Einspruchsschrift muss enthalten:

i) den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes oder
Sitzes des Einsprechenden. Bei natirlichen Personen sind
Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname
vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und
gemaly dem fir sie malRgebenden Recht gleichgestellten Gesell-
schaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind
in der Weise anzugeben, dass die Ublichen Anforderungen fir eine
schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift erfillt sind.
Sie missen in jedem Fall alle maRgeblichen Verwaltungseinheiten,
gegebenenfalls einschliellich der Hausnummer enthalten. Es wird
empfohlen, auch Telefon- und Telefaxnummern anzugeben
(siehe IV, 1.2.2.2 i) und 1.4.2);

ii) die Nummer des europaischen Patents, gegen das der Einspruch
eingelegt wird, den Namen des Inhabers dieses Patents und die
Bezeichnung der Erfindung (siehe 1V, 1.2.2.2 ii) und 1.4.2);

iii) eine Erklarung daruber, in welchem Umfang gegen das euro-
paische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchs-
grinde der Einspruch gestitzt wird, sowie die Angabe der zur
Begrindung vorgebrachten  Tatsachen und Beweismittel
(siehe IV, 1.2.2.1iii)) bisv) und1.4.2). Zur Straffung des
Einspruchsverfahrens wird jedoch empfohlen, dass schriftliche
Beweismittel in zwei Exemplaren sobald wie moglich, idealerweise
mit der Einspruchsschrift, vorgelegt werden (siehe IV, 1.2.2.1 v),
letzte zwei Absatze);

iv) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen Namen
und die Geschaftsanschrift nach Maligabe des oben genannten
Punkts i) (siehe IV, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2).

Nahere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Einspruchs,
wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfllt ist, sind aus IV, 1 ersichtlich.
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VERFAHREN BIS ZUR MATERIELLRECHTLICHEN PRUFUNG

1. Mangelprifung des Einspruchs und Mitteilungen auf Grund
der Mangelpriifung durch den Formalsachbearbeiter

1.1 Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter

Der Einspruch ist unverziglich dem Formalsachbearbeiter zuzuleiten, der
den Einspruch nach MalRgabe der fiir ihn geltenden Geschaftsanweisung
zu den Akten des angegriffenen europaischen Patents nimmt und ihn
unverziglich dem Patentinhaber zur Information mitteilt. Geht ein
Einspruch vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
europaischen Patents ein, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Ein-
sprechenden mit, dass sein Schriftsatz deshalb nicht als Einspruch
behandelt werden kann. Dieser Schriftsatz wird Teil der Akte, der auch zur
Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfligung steht, und wird als Einwen-
dung eines Dritten gemafR Art. 115 dem Anmelder bzw. Patentinhaber zur
Kenntnis gebracht (Einzelheiten siehe E-VI, 3). Eine etwa gezahlte
Einspruchsgebihr wird in diesem Fall zurlickerstattet.

Prifungen, Feststellungen, Mitteilungen und gegebenenfalls Aufforde-
rungen an die Beteiligten werden von dem Formalsachbearbeiter
vorgenommen, dem das betreffende Geschaft der Einspruchsabteilung
Ubertragen worden ist (siehe I, 7).

1.2 Mangelprifung des Einspruchs

Nach Vorlage des Einspruchs prift der Formalsachbearbeiter, ob Mangel
vorliegen.

1.2.1 Mangel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht ein-
gelegt gilt

Hierunter fallen folgende Mangel:

i) Die Einspruchsgebuhr ist nicht oder nicht in ausreichender Héhe
innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden (Art. 99 (1)). Ist
allerdings die Einspruchsgebuhr bis auf einen geringfligigen Betrag
(z. B. durch den Abzug von Bankspesen) innerhalb der Ein-
spruchsfrist entrichtet worden, so prift der Formalsachbearbeiter,
ob der Fehlbetrag aus Billigkeitsgriinden unbericksichtigt gelassen
werden kann. Gelangt er dabei zu der Auffassung, dass der
Fehlbetrag unbertcksichtigt gelassen werden kann, so gilt die
Einspruchsgebuhr als entrichtet, und ein Mangel liegt diesbezuglich
nicht vor.

ii) Die Unterschrift unter der Einspruchsschrift fehlt und ist nicht
innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist, fur die in
der Regel zwei Monate anzusetzen sind (siehe E-VIII, 1.2),
nachgeholt worden (Regel 36 (3)).

Im Fall von Art. 133 (2) (siehe auch 1.2.2.2 iv)) gilt dies, wenn zwar
ein zugelassener Vertreter fristgerecht bestellt worden ist, die Ein-
spruchsschrift aber nicht von ihm unterschrieben wurde und er
diesen Mangel weder durch Nachholung der Unterschrift noch
durch schriftliche Genehmigung der Einspruchsschrift behoben hat.

iii}) Der Einspruch ist per Telefax eingelegt worden, und ein gegebe-
nenfalls von der Formalprifungsstelle angefordertes Bestatigungs-
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schreiben, das den Inhalt des Telefax wiedergibt, ist nicht recht-
zeitig eingereicht worden (Regel 36 (5) und Beschluss des Prasi-
denten des EPA, ABI. 1/2005, 41).

iv) Der Einspruch ist vom Vertreter oder von einem Angestellten des
Einsprechenden eingelegt worden, und die gegebenenfalls erfor-
derliche Vollmacht (siehe A-IX, 1.5 und Beschluss des Prasidenten
des EPA, ABI. 9/1991, 489) ist nicht rechtzeitig eingereicht worden
(Regel 101 (1), (4)).

v) Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist nicht gemaf
Regel 1 (1) in einer Amtssprache des EPA oder, wenn auf den
Einsprechenden Art. 14 (4) anzuwenden ist, die vorgeschriebene
Ubersetzung der in Regel 55 c) genannten Angaben ist nicht
innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht worden (siehe auch A-VIII,
2,G 6/91, ABI. 9/1992, 491 und T 193/87, ABI. 4/1993, 207). Diese
Frist verlangert sich, falls die Einmonatsfrist nach Regel 6 (2)
spater ablauft. Der Mangel ist gegeben, wenn der Einspruch nicht
in Deutsch, Englisch oder Franzésisch eingelegt wurde oder wenn
z.B. ein Einsprechender aus Belgien seinen Einspruch zwar
fristgerecht in Niederlandisch einreicht, aber die Ubersetzung der
wesentlichen Angaben ins Deutsche, Englische oder Franzdsische
nicht innerhalb der vorgenannten Fristen nachreicht.

Zu Einsprichen, die bereits bei ihrer Vorlage wegen Mangeln der
beschriebenen Art als nicht eingelegt gelten, siehe weiteres Verfahren ge-
magi 1V, 1.3.1,1.3.3 und 1.4.1.

1.2.2 Mangel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulassig zu
verwerfen ist

Das Vorliegen von Mangeln nach Regel 56 (1) und (2) wird nur bei
Einsprichen geprift, die als eingelegt gelten.

Ist sich der Formalsachbearbeiter nicht klar dariber, ob der betreffende
Einspruch mit einem Mangel nach Regel 55 c) behaftet ist, so legt er die
Akte der Einspruchsabteilung zur Uberpriifung vor. Er wird dies insbeson-
dere dann tun, wenn der Einspruch auf mangelnde Patentfahigkeit nach
Art. 52, 54 und 56 gestutzt ist und der einschlagige Stand der Technik der
Offentlichkeit in anderer Weise als der Schriftform zuganglich gemacht
oder wenn eine Beweisaufnahme nach Regel 72 beantragt worden ist.

In diesem Zusammenhang wird die Einspruchsabteilung auch prifen,
inwieweit der Formalsachbearbeiter den Einsprechenden zur Vorlage von
Beweismitteln auffordern soll (siehe 1V, 1.2.2.1 v)).

1.2.2.1 Mangel nach Regel 56 (1)
Hierunter fallen folgende Mangel:

i) Der Einspruch ist nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchs-
frist, gerechnet vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf
die Erteilung des europaischen Patents im Europaischen
Patentblatt, beim EPA in Miinchen, seiner Zweigstelle in Den Haag
oder seiner Dienststelle in Berlin schriftlich eingereicht worden
(Art. 99 (1)).

Demgemal liegt z. B. ein Mangel des Einspruchs vor, wenn die
Einspruchsschrift verspatet, also nach Ablauf der Neunmonatsfrist,
beim EPA eingegangen ist, oder wenn der Einspruch zwar
rechtzeitig innerhalb der Einspruchsfrist, aber durch einen
amtsseitig in einer Aktennotiz niedergelegten Telefonanruf nur
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ii)

mundlich mitgeteilt wurde. Ein hierunter fallender Mangel ist auch
bei einem Einspruch vorhanden, der entgegen den Vorschriften des
Art. 99 (1) bei einer Zentralbehérde fir den gewerblichen
Rechtsschutz  eines  Vertragsstaats oder einer dieser
nachgeordneten Behorde eingereicht und von dieser Behoérde nicht
oder nicht so rechtzeitig weitergeleitet wurde, dass er bis zum
Ablauf der Einspruchsfrist beim EPA eingegangen ist. Eine
gesetzliche Verpflichtung, einen Einspruch an das EPA
weiterzuleiten, besteht flir die genannten Behorden nicht.

In der Einspruchsschrift ist das europaische Patent, gegen das
Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet.

Ein solcher Mangel liegt vor, wenn das EPA auf Grund der
Angaben in der Einspruchsschrift das betreffende Patent nicht
identifizieren kann, also wenn z.B. allein der Inhaber des
angegriffenen Patents, gegebenenfalls in Verbindung mit der
Bezeichnung der Erfindung dieses Patents, in der Einspruchsschrift
genannt ist. Derartige Angaben allein bezeichnen das angegriffene
europdische Patent nicht hinreichend, es sei denn, der alleinig
genannte Inhaber besitzt nur ein einziges Patent oder ein Patent
neben weiteren Patenten, dessen Gegenstand auf die in der Ein-
spruchsschrift genannte Bezeichnung der Erfindung zutrifft, aber
sich von den Gegenstanden der Ubrigen Patente dieses Inhabers
eindeutig unterscheidet. Die alleinige Nennung der Nummer des
angegriffenen europaischen Patents in der Einspruchsschrift stellt
eine hinreichende Bezeichnung des betreffenden Patents dar,
vorausgesetzt, dass keine sich widersprechenden Informationen
gegeben werden, z. B. die Namensangabe des Patentinhabers
widersprichlich ist, und der Widerspruch auf Grund der gegebenen
Informationen nicht beseitigt werden kann.

In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklarung darlber, in welchem
Umfang gegen das europaische Patent Einspruch eingelegt wird.

Ein Mangel dieser Art liegt vor, wenn aus der erforderlichen
Erklarung nicht ersichtlich ist, ob sich der Einspruch gegen den
gesamten Gegenstand des Patents oder nur gegen einen Teil
davon richtet, also ob er gegen die gesamten Patentanspriiche
oder nur gegen einen Anspruch oder nur einen Teil davon, z. B.
eine Alternative oder ein Ausflihrungsbeispiel, gerichtet ist.

In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklarung dariber, auf welche
Einspruchsgrinde der Einspruch gestutzt wird.

Eine Einspruchsschrift ist mit einem Mangel dieser Art behaftet,
wenn darin nicht mindestens einer der in Art. 100 genannten
Einspruchsgrinde  (siehe lll, 5) genannt ist. Wird als
Einspruchsgrund mangelnde Patentierbarkeit genannt, so muss
sich zumindest implizit aus der Begriindung ergeben, welche der
Voraussetzungen fir die Patentierbarkeit (Art. 52 bis 57) als nicht
erflllt angesehen werden.

In der Einspruchsschrift fehlt die Angabe der zur Begriindung
vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

Ein Einspruch ist nur dann ausreichend begrindet, wenn
wenigstens zu einem der genannten Einspruchsgriinde Tatsachen
und Beweismittel angefuhrt sind, die einen Tatbestand ergeben,
der nach den Bestimmungen des EPU ein Patenthindernis sein
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kann. Die technischen Zusammenhange und die daraus vom
Einsprechenden gezogenen Folgerungen sind darzulegen. Die
Begrindung ist so abzufassen, dass der Patentinhaber und die
Einspruchsabteilung den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene
Ermittlungen prifen konnen. Behauptungen ohne nahere
Begrindung gentigen diesem Erfordernis nicht. Auch die bloRRe
Nennung von Druckschriften reicht hierzu in aller Regel nicht aus.
Sofern ein Dokument nicht sehr kurz ist, hat der Einsprechende die
Stellen anzugeben, auf die er sich stitzt. Im Falle der
Geltendmachung einer Benutzung oder einer muindlichen
Beschreibung als Stand der Technik sind Angaben zu den
Tatsachen und  Beweismittein zu machen, die der
Einspruchsabteilung die Feststellungen gemal Vv, 3.1.2 bzw. 3.2.3
erlauben. Siehe hierzu auch T 328/87, ABI. 12/1992, 701.

Sind bei Vorliegen mehrerer Einspruchsgriinde die Tatsachen und
Beweismittel fiir einen Einspruchsgrund ausreichend angegeben,
so ist der Einspruch zuldssig, auch wenn fir die anderen
Einspruchsgriinde die Tatsachen und Beweismittel gegebenenfalls
verspatet vorgebracht wurden. Derartige verspatete Tatsachen und
Beweismittel werden in diesem Fall entsprechend E-VI, 2
behandelt.

Fir die Frage der Zulassigkeit eines Einspruchs ist es unerheblich,
ob und inwieweit die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und
Beweismittel auch tatsachlich den Widerruf des angegriffenen
europaischen Patents oder seine Aufrechterhaltung in geandertem
Umfang rechtfertigen. So kann ein nicht Uberzeugender
Einspruchsgrund klar und eingehend dargelegt worden sein (womit
der Einspruch zuladssig ware), wahrend andererseits ein
mangelhaftes Vorbringen als unzulassig verworfen werden kann,
das bei richtiger Formulierung hatte zum Erfolg flihren koénnen
(siehe auch T 222/85, ABI. 4/1988, 128).

Mit der Angabe mindestens eines Einspruchsgrunds sowie der
Tatsachen und Beweismittel, die ihn stitzen, sind die
Voraussetzungen fir die Zulassigkeit des Einspruchs erfiillt. Die
Beweismittel selbst kdénnen auch noch nach Ablauf der
Einspruchsfrist  vorgelegt werden. Wegen der langen
Einspruchsfrist (neun Monate) wird jedoch zur Straffung des
Einspruchsverfahrens empfohlen, dass die in der Einspruchsschrift
angegebenen schriftlichen Beweismittel in zwei Exemplaren sobald
wie moglich, idealerweise mit der Einspruchsschrift, vorgelegt
werden.

Andernfalls wird der Einsprechende, sofern sein Einspruch zulassig
ist, aufgefordert, dies sobald wie mdglich, in der Regel innerhalb
einer Frist von 2zwei Monaten, nachzuholen. Werden die
angeforderten Unterlagen weder beigefigt noch fristgerecht
nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf
gestltzte Vorbringen nicht zu bericksichtigen. (Zu verspéatet
vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln sowie in einem
fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten siehe E-VI, 2
und E-lll, 8.6).

Der Einspruch lasst die Person, die Einspruch einlegt, nicht
zweifelsfrei erkennen (Art. 99 (1), Regel 55 a)).
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1.2.2.2 Mangel nach Regel 56 (2)
Hierunter fallen folgende Mangel:

i) In der Einspruchsschrift sind der Name, die Anschrift und der Staat
des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nicht in der
vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe lll, 6 i)).

ii) Die Nummer des europaischen Patents, gegen das der Einspruch
eingelegt wird, oder die Bezeichnung des Patentinhabers oder die
Bezeichnung der Erfindung ist nicht angegeben.

Jede der vorstehend unter ii) genannten Angaben ist auch dann
innerhalb der vom Formalsachbearbeiter zu setzenden Frist (siehe
IV, 1.3.2) beizubringen, wenn das angegriffene europaische Patent
auf Grund einer dieser oder auf Grund anderer Angaben innerhalb
der Einspruchsfrist identifiziert werden kann (siehe IV, 1.2.2.1 ii)).
Entspricht der vom Einsprechenden angegebene Name des
Patentinhabers nicht dem im Register eingetragenen Namen, so
teilt der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden den richtigen
Namen des Patentinhabers mit.

iii) In der Einspruchsschrift ist, sofern ein Vertreter des Ein-
sprechenden bestellt ist, dessen Name oder Geschéaftsanschrift
nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe lll, 6 iv)).

iv) Der Einsprechende hat weder Wohnsitz noch Sitz in einem
Vertragsstaat (Art. 133 (2)) und hat die Bestellung eines
zugelassenen Vertreters (Art. 134) nicht mitgeteilt. In der Mitteilung,
diesen Mangel zu beheben, ist der Einsprechende gleichzeitig
aufzufordern, die Einspruchsschrift vom zu bestellenden Vertreter
unterzeichnen oder genehmigen zu lassen.

v) Die Einspruchsschrift gentigt weiteren, in Regel 56 (1) nicht
genannten Vorschriften nicht. Sie weicht z. B. in nicht vertretbarer
Weise von den Formvorschriften der Regel 36 (2) ab.

1.3  Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter auf Grund
der Mangelprifung

Stellt der Formalsachbearbeiter bei seiner Priifung nach IV, 1.2 Mangel
fest, die noch beseitigt werden konnen, und liegen keine nicht mehr
behebbaren Mangel vor (bei Vorliegen nicht mehr behebbarer Mangel
siehe IV, 1.4), so erlasst er - nach Moéglichkeit zusammengefasst in einem
Bescheid - an den Einsprechenden die nachstehenden Mitteilungen
gemal IV, 1.3.1 bzw. 1.3.2:

1.3.1 Mitteilung im Falle von Mangeln gemalf IV, 1.2.1, bei deren Nicht-
behebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Die Mitteilung enthdlt die Angabe der festgestellten Mangel
gemaR 1V, 1.2.1 sowie den Hinweis, dass der Einspruch nicht als einge-
legt gilt, wenn die Mangel nicht bis zum Ablauf der in IV, 1.2.1 genannten
Fristen beseitigt werden.

1.3.2 Mitteilung im Falle von Mangeln gemaf IV, 1.2.2, bei deren Nicht-
behebung der Einspruch als unzulassig verworfen wird

Die Mitteilung enthalt die Angabe der festgestellten Mangel gemafl
IV, 1.2.2.1 bzw. 1.2.2.2 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als unzu-
l&ssig verworfen wird, wenn die Mangel gemaf IV, 1.2.2.1 nicht innerhalb
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der Einspruchsfrist und die Mangel gemaR 1V, 1.2.2.2 nicht innerhalb der
vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist beseitigt werden.

1.3.3 Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass
vorstehender Mitteilungen

Obwohl fur den Formalsachbearbeiter dazu keine Verpflichtung besteht,
sollte er die unter IV, 1.2.1 i), iii) und iv) sowie unter IV, 1.2.2.1 angegebe-
nen Mangel dem Einsprechenden rechtzeitig vor Ablauf der Fristen
mitteilen, innerhalb deren eine Mangelbeseitigung noch mdglich ist. Aus
der Unterlassung dieser Mitteilungen kann der Einsprechende jedoch
keine Rechtsfolgen ableiten. Vielmehr ist der Erlass dieser Mitteilungen
als reiner Service zu werten, den das EPA dem Einsprechenden bietet,
damit Rechtsnachteile weitgehend vermieden werden. Die unter |V,
1.2.1ii) sowie unter IV, 1.2.2.2 festgestellten Mangel sind auf jeden Fall
amtsseitig mitzuteilen, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sollte diese
Mitteilung trotz bestehender diesbezlglicher Mangel der Einspruchsschrift
versehentlich unterblieben sein, so kann die einsprechende Partei
jederzeit auch nach Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus die fehlenden
Angaben ohne Rechtsnachteil nachreichen.

1.4  Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mangel

1.4.1 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mangeln, auf Grund deren
der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Stellt der Formalsachbearbeiter fest, dass die unter IV, 1.2.1 genannten
Mangel nicht innerhalb der im EPU festgelegten bzw. vom EPA gesetzten
Fristen beseitigt worden sind, so teilt er dem Einsprechenden nach
Art. 119 mit, dass der Einspruch nicht als eingelegt gilt und eine Ent-
scheidung nach Regel 69 (2) beantragt werden kann (siehe E-VIII, 1.9.3).
Geht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten
nach Zustellung dieser Mitteilung kein derartiger Antrag ein und liegt ein
weiterer glltiger Einspruch nicht vor, so wird das Verfahren abge-
schlossen, und die Beteiligten werden davon benachrichtigt. Eventuell
gezahlte Einspruchsgebihren werden zurlickerstattet. Die Akte wird der
Patentregistratur zurtickgereicht.

Die mit einem als nicht eingelegt geltenden Einspruch vorgelegten Doku-
mente werden zu den Akten genommen und stehen somit zur
Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfugung. Sie werden als Einwendun-
gen Dritter nach Art. 115 behandelt (siehe dazu V, 2 und E-VI, 3). Liegt
ein zulassiger weiterer Einspruch vor, so wird das Verfahren flr diesen
fortgefuhrt.

1.4.2 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mangeln gemal
Regel 56 (1) und (2), auf Grund deren der Einspruch als
unzulassig verworfen wird

Liegen Mangel nach IV, 1.4.1 nicht vor, weist aber der als eingelegt
geltende Einspruch nicht mehr behebbare Mangel nach Regel 56 (1) auf
(siehe IV, 1.2.2.1), die dem Einsprechenden nicht gemaf IV, 1.3.2 mit-
geteilt worden sind (weil die Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist), so teilt
der Formalsachbearbeiter nach Maligabe von Art. 113 (1) dem Einspre-
chenden die Mangel unter Fristsetzung (in der Regel zwei Monate) zur
AuRerung mit und weist ihn darauf hin, dass der Einspruch voraussichtlich
als unzulassig verworfen wird.
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Hat der Einsprechende die Auffassung des Formalsachbearbeiters ber
das Vorliegen nicht mehr behebbarer Mangel nicht entkraftet oder noch
behebbare Mangel (Regel 56 (2)), die ihm nach IV, 1.3.2 mitgeteilt worden
sind, nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft der Formalsachbearbeiter den
Einspruch als unzulassig; eine Ausnahme bildet der inlV, 1.2.2.1v)
erwahnte Fall (fir die Entscheidung hierlber ist die Einspruchsabteilung
zustandig, siehe Mitteilung des Vizeprasidenten Generaldirektion 2 des
EPA Uber die Wahrnehmung einzelner den Prifungs- oder Ein-
spruchsabteilungen obliegender Geschafte durch Bedienstete, die keine
Priufer sind, vom 28. April 1999, ABI. 7/1999, 503). Zur Form der
Entscheidung siehe E-X, 4 und 5.

In allen anderen Fallen legt der Formalsachbearbeiter die Einspruchsakte
der fir das angegriffene europaische Patent zustandigen Direktion vor
(zur Bestimmung einer Einspruchsabteilung siehe 1V, 2).

Die Entscheidung uber die Unzulassigkeit des Einspruchs nach
Regel 56 (1) oder (2) kann gemafR Regel 56 (3) ohne Beteiligung des
Patentinhabers getroffen werden. Jedoch wird aus Grinden der
Verfahrens6konomie bei Vorliegen mindestens eines zulassigen weiteren
Einspruchs die materiellrechtliche Prifung eingeleitet. In ihrem Rahmen
kann der Patentinhaber auch zur Zulassigkeit des Einspruchs gehort
werden.

Mit der Rechtskraft der Entscheidung Uber die Unzulassigkeit ist dieser
Einsprechende am Verfahren nicht mehr beteiligt.

1.5 Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen

Mitteilungen und Entscheidungen im Rahmen der Prifung, ob der Ein-
spruch als eingelegt gilt und zulassig ist, werden auch dem Patentinhaber
mitgeteilt. Reicht er daraufhin von sich aus eine Stellungnahme hierzu ein,
so kann diese in der Entscheidung berticksichtigt werden.

1.6  Weiteres Verfahren

Zum weiteren Verfahren bei mindestens einem mangelfreien Einspruch
siehe 1V, 5.2.

2, Tatigwerden der Einspruchsabteilung

Nach Ablauf der Fristen gemaR 5.2, 5.3 und 5.5, in den Ubrigen Fallen
(siehe 1V, 1.4.2) unmittelbar, legt der Formalsachbearbeiter die Akten der
zustandigen Direktion vor.

Der zustandige Direktor bestimmt daraufhin die drei technisch vor-
gebildeten Mitglieder der zustédndigen Einspruchsabteilung. Die
Einspruchsabteilung entscheidet, ob eines ihrer Mitglieder — und wenn ja,
welches — mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Ent-
scheidung Uber den Einspruch beauftragt werden soll (siehe Il, 5). Von
der Bestimmung der technisch vorgebildeten Mitglieder der Abteilung ist
abzusehen, wenn der Einspruch durch den Formalsachbearbeiter als
unzulassig verworfen wird und kein weiterer zulassiger Einspruch vorliegt
(siehe IV, 1.4.2).
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3. Verwerfung des Einspruchs als unzulédssig durch die
Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers

(Zur Verwerfung des Einspruchs als unzuldssig in einer spateren Phase
mit Beteiligung des Patentinhabers siehe 1V, 5.1 und 5.5.)

Ist ein Einspruch nicht hinreichend substanziiert und ist der Formal-
sachbearbeiter fir die Entscheidung Uber die Unzuldssigkeit nicht
zustandig (siehe 1V, 1.2.2.1 v)), so geht die Einspruchsabteilung wie folgt
vor:

i) Sie erlasst die Entscheidung Uber die Verwerfung des Einspruchs
als unzuladssig (wenn der Formalsachbearbeiter dem Einspre-
chenden diesen Mangel nach IV, 1.3.2 bereits mitgeteilt hat),

i) sie betrachtet den Einspruch als zuldssig und fahrt mit dessen
Prufung fort (siehe V) oder

iii) sie teilt ihre Feststellungen dem betreffenden Einsprechenden mit
und fordert ihn gleichzeitig zur Stellungnahme auf.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung lber das
Vorliegen nicht mehr behebbarer Mangel nicht entkraftet, so verwirft die
Einspruchsabteilung den Einspruch als unzuldssig. Zur Form der
Entscheidung siehe E-X, 4 und 5.

Die Entscheidung wird den Ubrigen Beteiligten mitgeteilt. Der unzulassige
Einspruch bzw. die mit dem unzulassigen Einspruch vorgelegten Doku-
mente werden zu den Akten genommen und stehen somit zur
Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfigung. Zur Médglichkeit ihrer
Behandlung als Einwendungen Dritter siehe V, 2 und E-VI, 3. Liegen
weitere, zuldssige Einspriche vor, so wird die Entscheidung, den
Einspruch als unzulassig zu verwerfen, aus Grinden der Ver-
fahrenstkonomie in der Regel am Ende des Verfahrens zusammen mit
der Entscheidung Uber die zulassigen Einspriche getroffen.

Zur Beschwerdemoglichkeit des Einsprechenden und zu sonstigen Abhil-
fen siehe E-XI, 1 und 7.

4, Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulassigem
Einspruch

Wie sich aus Art. 101 (1) und Regel 57 (1) ergibt, kann die Prifung hin-
sichtlich der Aufrechterhaltung des europaischen Patents nur dann
durchgefiuhrt werden, wenn mindestens ein zulassiger Einspruch vorliegt.
Wenn sich die Einspruchsabteilung zur Unzulassigkeit eines Einspruchs
aulert, darf sie daher nicht zu seinen materiellrechtlichen Aspekten
Stellung nehmen, sofern kein weiterer, zuldssiger Einspruch vorliegt
(siehe T 925/91, ABI. 7/1995, 469.) Das Einspruchsverfahren ist demnach
beendet, wenn samtliche gegen ein europaisches Patent erhobenen
Einspriche rechtskraftig als unzulassig verworfen worden sind. Dies wird
den Beteiligten mitgeteilt.

5. Vorbereitung der materiellrechtlichen Priifung

5.1 Unzulassigkeit in einer spateren Verfahrensphase

Da die Zulassigkeit eines Einspruchs vom Patentinhaber angefochten
werden kann, erhalt weder er noch der Einsprechende eine besondere
Mitteilung dartiber, dass der Einspruch zulassig ist. StoRt die Ein-
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spruchsabteilung in der ihr vorgelegten Einspruchsakte auf Mangel oder
hat der Patentinhaber in irgendeiner Phase des Verfahrens Mangel
geltend gemacht, auf Grund deren der Einspruch voraussichtlich als
unzulassig anzusehen ist, aber von denen der Einsprechende durch den
Formalsachbearbeiter bisher nicht unterrichtet worden ist, so teilt sie den
Beteiligten in einem Bescheid ihre Bedenken mit und fordert gleichzeitig
den betreffenden Einsprechenden zur Stellungnahme auf. Handelt es sich
dabei um Mangel gemall Regel 56 (2), so reicht es aus, dem Ein-
sprechenden eine Frist zur Beseitigung dieser Mangel zu setzen.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung tber das
Vorliegen dieser nicht mehr behebbaren Mangel nicht entkraftet oder noch
behebbare Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchs-
abteilung den Einspruch als unzulassig. Zur Form der Entscheidung siehe
E-X, 4 und 5. Zum weiteren Verfahren siehe die beiden letzten Abséatze
von IV, 3.

5.2  Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung
der Einspriche an die dbrigen Beteiligten durch den Formal-
sachbearbeiter

Ist der Formalsachbearbeiter der Auffassung, dass gegen die Zulassigkeit
des einzigen bzw. jedes einzelnen Einspruchs von Amts wegen keine
Einwande mehr bestehen, so fordert er unmittelbar nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist oder der Frist, die vom Formalsachbearbeiter zur Mangelbe-
seitigung gemal Regel 56 (2) (siehe IV, 1.2.2.2) oder zur Vorlage von
Beweismitteln (siehe IV, 1.2.2.1 v)) gesetzt worden ist, den Patentinhaber
auf, zu den bereits tUbersandten Einsprichen innerhalb einer vom Formal-
sachbearbeiter zu bestimmenden Frist (in der Regel vier Monate) eine
Stellungnahme und gegebenenfalls Anderungen der Beschreibung, der
Patentanspriiche und der Zeichnungen einzureichen. Dies gilt auch fir
Einspriche, bei denen eine rechtskraftige Entscheidung, dass sie als nicht
eingelegt gelten oder unzulassig sind, noch aussteht.

Sind mehrere Einspriiche eingelegt worden, so unterrichtet der Formal-
sachbearbeiter die Ubrigen Einsprechenden darUber gleichzeitig mit der
im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Mitteilung. Eine Aufforderung
zur Stellungnahme oder eine Fristsetzung wird damit nicht verbunden.

5.3 Einreichung geanderter Unterlagen in Beantwortung des Ein-
spruchsschriftsatzes

Anderungen im Einspruchsverfahren missen durch die in Art. 100
genannten Einspruchsgriinde bedingt sein. Sie sind also nur dann zu-
l&ssig, wenn sie zum Ausrdumen eines Einspruchsgrunds erforderlich
sind. Der Einspruchsgrund muss jedoch vom Einsprechenden nicht
tatsachlich geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patent-
inhaber in einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf
mangelnde Patentfahigkeit gestitzt wird, auch Anderungen einreichen,
um hinzugefligte Gegenstande zu streichen. Das Einspruchsverfahren
darf nicht lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Offenbarung in
der Patentschrift benutzt werden (siehe T 127/85, ABI. 7/1989, 271). Die
bloRe Hinzufligung neuer Anspriche zu den Ansprichen in der erteilten
Fassung ist unzuldssig, da mit solchen Anderungen ein Einspruchsgrund
nicht ausgeraumt werden kann. Der Ersatz eines erteilten unabhangigen
Anspruchs durch mehrere — beispielsweise zwei — unabhangige
Anspriiche, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhangigen
Anspruch fallende besondere Ausflhrungsart gerichtet sind, ist zulassig,
wenn dies durch in Art. 100 genannte Einspruchsgriinde veranlasst ist
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(T 223/97, nicht im ABI. veroffentlicht). Davon abgesehen sind durch
altere nationale Rechte bedingte Anderungen nach Regel 87 zulassig
(siehe auch C-IV, 6a mit Ausnahme der Zurticknahme der Benennung
und die Verweisung auf C-lll, 8.4 in VII, 4.5).

Schlagt der Patentinhaber Anderungen des Patents vor, um den Ein-
spruchsgriinden zu begegnen, und beabsichtigt die Einspruchsabteilung,
das Patent im Hinblick auf diese Griinde in geanderter Fassung aufrecht-
zuerhalten, so kénnen Anderungen, die sich nicht auf die Einspruchs-
grinde beziehen (z. B. Berichtigungen oder Klarstellungen), zugelassen
werden, sofern das so geéanderte Patent die Erfordernisse des EPU erfilllt.
Solche Anderungen sollten jedoch nicht von der Einspruchsabteilung
vorgeschlagen werden und koénnen nur bis zur Verkindung der
Entscheidung (in mindlichen Verhandlungen) oder bis zu dem Datum, an
dem die Entscheidung zum Zwecke der Zustellung an die interne
Poststelle des EPA abgegeben wird (in schriftlichen Verfahren),
berlcksichtigt werden (siehe G 12/91, ABI. 5/1994, 285).

Die geanderten Unterlagen sollten, sofern dies bei einem bestimmten
Verfahrensstand nicht abwegig ist, moglichst vollstandig und so formuliert
sein, dass das europaische Patent gegebenenfalls ohne weitere Verzoge-
rung in der geanderten Fassung aufrechterhalten werden kann.

Dies gilt auch fir hilfsweise eingereichte Unterlagen, in denen der Patent-
inhaber Anderungen vorschlagt, die von der Einspruchsabteilung nur dann
in Betracht zu ziehen sind, wenn sie seinem Hauptantrag, z. B. den
Einspruch zu verwerfen, nicht entsprechen kann. Bisweilen ist es jedoch
in beiden Fallen angebrachter, zuerst die Fassung der Patentanspriiche
festzulegen und daraus folgende Anderungen in der Beschreibung spéater
zu behandeln.

Es ist darauf zu achten, dass die Anderungen nicht gegen Art. 123 (2) und
(3) verstolRen (siehe V, 5 und 6). Der Patentinhaber sollte, wenn dies nicht
offensichtlich ist, angeben, aus welchen Stellen der urspriinglichen
Anmeldeunterlagen bzw. der erteilten Patentanspriiche die Anderungen
herleitbar sind (Art. 100 ¢) und 123 (2)). Darliber hinaus sollte er zur
Patentfahigkeit des geanderten Patentbegehrens (bezogen auf Art. 100 a)
bzw. b)) unter Berlicksichtigung des Stands der Technik sowie der im
Einspruchsschriftsatz vorgebrachten Einwendungen der Einsprechenden
gegebenenfalls unter Vorlage der zur Begrindung vorzubringenden
Beweismittel Stellung nehmen. Es ist auch zu prifen, ob das Patent nicht
auf Grund der Anderungen selbst gegen das EPU (mit Ausnahme von
Art. 82, siehe V, 2) verstoRt. Zur Form der geanderten Unterlagen siehe
E-I1.

5.4  Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die Ubrigen
Beteiligten

Der Formalsachbearbeiter teilt die Stellungnahme eines Beteiligten in
jedem Verfahrensstadium unverziglich den anderen Beteiligten mit.

Legt der Patentinhaber mit seiner Stellungnahme gegebenenfalls im Rah-
men eines Hilfsantrags geanderte Unterlagen vor, so fordert der Formal-
sachbearbeiter die Ubrigen Beteiligten auf, innerhalb einer von ihm zu
bestimmenden Frist (in der Regel vier Monate) Stellung zu nehmen.

Halt die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens eine
Stellungnahme fiir erforderlich, so erfolgt eine gesonderte Aufforderung
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hierzu unter Fristsetzung (in der Regel vier Monate), mit oder ohne
begriindeten Bescheid.

5.5  Entscheidung Uber die Zuléssigkeit des Einspruchs mit Beteiligung
des Patentinhabers

Macht der Patentinhaber im Rahmen der Beantwortung des Einspruchs-
schriftsatzes geltend, dass der Einspruch auf Grund im Einzelnen zu
bezeichnender Mangel gemaf Regel 56 (1) und (2) unzuldssig sei, so ist
dem betroffenen Einsprechenden die Mdglichkeit zu geben, sich hiertber
innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist (zwei Monate)
zu aulern.

Kommt die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Einspruch
unzuldssig ist, so ist in der Regel vorab eine begriindete Entscheidung zu
treffen, die beschwerdefahig ist. Kann hingegen auf Grund eines anderen
- zulassigen - Einspruchs unmittelbar eine Entscheidung uber die
Zuruckweisung des Einspruchs bzw. der Einspriche oder uber den
Widerruf des Patents getroffen werden, so ist die Entscheidung Uber die
Unzulassigkeit zusammen mit dieser Endentscheidung zu treffen.

Kommt die Einspruchsabteilung trotz der Einwendungen des Patent-
inhabers zu dem Ergebnis, dass der Einspruch zulassig ist, so wird,
insbesondere bei Vorliegen mindestens eines zuldssigen weiteren Ein-
spruchs, die Entscheidung Uber die Zuldssigkeit in der Regel zusammen
mit der Endentscheidung zu treffen sein. Wenn nur Einspriiche vorliegen,
deren Zulassigkeit zweifelhaft ist, sollte eine begrindete, beschwerde-
fahige Zwischenentscheidung ergehen, sofern das Verfahren dadurch
nicht unangemessen verzogert wird.

Ein Einsprechender, dessen Einspruch rechtskraftig als unzulassig
verworfen wurde, ist mit Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung am
weiteren Verfahren nicht mehr beteiligt.

5.6  Prifung der Zulassigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle
des Beitritts

Bei der Prufung der Zulassigkeit des Beitritts haben der Formalsach-
bearbeiter und die Einspruchsabteilung wie bei der Prifung der
Zulassigkeit eines Einspruchs zu verfahren (siehe IV, 1, 3 und 5.5), jedoch
unter Zugrundelegung der Beitrittserfordernisse nach Art. 105.

Bezuglich der den Beteiligten, also auch einem wirksam beigetretenen
Dritten, nach IV, 5.2 und 5.4 mitzuteilenden Schriftsticke gelten die
Vorschriften der Regel 36 (4) (siehe auch Ill, 3.1). Im Falle eines Antrags
auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann jedoch von der Anwendung der
Bestimmungen gemal IV, 5.2 und 5.4 abgesehen werden.

Der Formalsachbearbeiter wird daher, insbesondere bei schon weit fort-
geschrittenem Einspruchsverfahren, dem beigetretenen Dritten den Stand
des Verfahrens mitteilen und ihn bitten, innerhalb einer Frist von einem
Monat mitzuteilen, ob die Schriftstiicke der Beteiligten nach Regel 57 (1)
bis (3) und die Bescheide der Einspruchsabteilung sowie die
Stellungnahmen der Beteiligten nach Regel 58 (1) auch fir die zurlicklie-
gende Zeit bendtigt werden. Ist dies der Fall, so hat der
Formalsachbearbeiter die Schriftsticke gemal Regel 36 (4) auch fir die
zurlickliegende Zeit beizubringen und sie zusammen mit den einschla-
gigen Bescheiden der Einspruchsabteilung bzw. des Formalsach-
bearbeiters dem beigetretenen Dritten mitzuteilen.
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MATERIELLRECHTLICHE PRUFUNG BEIM EINSPRUCH

1. Beginn der Priifung des Einspruchs

Ist die Vorbereitung der Einspruchsprifung gemal Regel 57 abge-
schlossen, so prift die Einspruchsabteilung, ob die in Art. 100 genannten
Einspruchsgriinde (siehe lll, 5) der Aufrechterhaltung des europaischen
Patents entgegenstehen. Die Prifung kann auch dann aufgenommen
werden, wenn ein einziger zulassiger Einspruch mittlerweile zurlck-
genommen worden ist (siehe VII, 6.3). Ist der Einsprechende gestorben
oder geschaftsunfahig geworden, so kann die Prifung auch ohne
Beteiligung der Erben oder gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden
(siehe VII, 6.2).

2, Umfang der Priifung

2.1 Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird

In dem ungewdhnlichen Fall, in dem ein Einspruch nur auf einen bestimm-
ten Teil des Patents beschrankt ist, hat die Einspruchsabteilung ihre
Prifung auf den angefochtenen Teil zu beschranken. Ist ein Einspruch
aber nur auf einen unabhangigen Anspruch gerichtet, so wird davon
ausgegangen, dass die abhangigen Anspriche vom Einspruch implizit mit
abgedeckt sind und von der Einspruchsabteilung geprift werden kénnen,
sofern ihre Gultigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial
prima facie in Frage gestellt wird (siehe G 9/91, ABI. 7/1993, 408). Wird
nur ein Verfahrensanspruch angefochten, so wird analog davon
ausgegangen, dass ein auf dasselbe Verfahren gerichteter Product-by-
Process-Anspruch vom Einspruch implizit mit abgedeckt ist und unter den
obigen Bedingungen geprift werden darf (siehe T 525/96, nicht im
ABI. veroffentlicht).

2.2  Prifung der Einspruchsgrinde

Im Allgemeinen wird die Einspruchsabteilung ihre Prifung auf die Ein-
spruchsgriinde beschranken, die von den Einsprechenden vorgebracht
wurden. Sind z. B. die Einspriiche nur darauf gestitzt, dass der Gegen-
stand des europaischen Patents nicht hinreichend offenbart ist oder tber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht, so wird die Einspruchsabteilung die Patentfahigkeit des
Gegenstands des europaischen Patents nach den Art. 52 bis 57 nur
prufen, wenn ihr diesbezlglich Tatsachen bekannt geworden sind, die
prima facie der Aufrechterhaltung des Patents ganz oder teilweise
entgegenstehen (siehe G 10/91, ABI. 7/1993, 420).

Ist ein Verfahren zur Prifung des Einspruchs bzw. der Einspriiche in
Gang gesetzt worden, weil ein (wenn auch inzwischen vielleicht
zurickgenommener) zulassiger Einspruch vorliegt, und ergeben sich
Anhaltspunkte dafiir, dass andere Griinde prima facie der Aufrecht-
erhaltung des europaischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen,
so sind diese im Allgemeinen von Amts wegen gemal Art. 114 (1) zu
berlicksichtigen. Solche anderen Griinde kénnen sich aus Tatsachen aus
dem Recherchenbericht oder dem Prifungsverfahren, eigenen
Kenntnissen des Prifers oder Einwendungen Dritter nach Art. 115
ergeben (siehe auch E-VI, 3). Sie kdnnen auch in zurlickgenommenen
Einspriichen, in anderen als unzulassig verworfenen Einspriichen oder in
anderen nicht als eingelegt geltenden Einsprichen geltend gemacht
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worden sein. Es kann sich auch um von Einsprechenden verspatet
vorgebrachte Griinde handeln (siehe E-VI, 1.1 und 2). Bei dieser Priifung
sollte die Einspruchsabteilung jedoch verfahrensékonomische Gesichts-
punkte bericksichtigen (siehe E-VI, 1.2). Sofern die Entscheidung auf
Grinde gestitzt werden soll, die gemal Art. 114 (1) bericksichtigt
werden, missen die Beteiligten sich auch hierzu uflern kénnen (siehe
E-X, 1).

Mangelnde Einheitlichkeit ist kein Einspruchsgrund nach Art. 100
(siehe lll, 5).

Da die Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 nur fiir die europaische
Patentanmeldung vorgeschrieben ist, kann die Einheitlichkeit des Gegen-
stands des europaischen Patents auch von Amts wegen nicht geprift
werden. Insbesondere ist in den Fallen, in denen das Einspruchs-
vorbringen zu einer Aufrechterhaltung des europaischen Patents in gean-
dertem Umfang fihrt, nicht mehr zu prifen, ob das verbleibende
Patentbegehren nur eine einzige Erfindung enthalt oder mehrere Erfin-
dungen. Eine etwaige Uneinheitlichkeit ist hinzunehmen (siehe G 1/91,
ABI. 6/1992, 253).

Nachstehend wird auf die Einspruchsgrinde nach Art. 100 naher
eingegangen.

3. Mangelnde Patentfahigkeit nach den Art. 52 bis 57

Im Einspruchsverfahren gelten beziiglich der Patentfahigkeit nach den
Art. 52 bis 57 die gleichen materiellen Erfordernisse wie im
Prifungsverfahren. Kapitel C-1V ist deshalb auch im Einspruchsverfahren
anzuwenden. Im Einspruchsverfahren wird jedoch der Prifung auf
Patentfahigkeit haufiger als im Prifungsverfahren ein Stand der Technik
zu Grunde liegen, der der Offentlichkeit nicht durch schriftliche Beschrei-
bung, sondern "durch mindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in
sonstiger Weise" (siehe Art. 54 (2)) zuganglich ist. Die vorstehend
genannten Arten der Zuganglichmachung des Stands der Technik werden
daher im Folgenden naher erlautert.

3.1 Stand der Technik, der der Offentlichkeit "durch Benutzung oder in
sonstiger Weise" zuganglich gemacht worden ist

3.1.1 Benutzungshandlungen und Falle von Zuganglichmachung in
sonstiger Weise

Benutzungshandlungen kénnen darin bestehen, dass ein Erzeugnis
hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder
dass ein Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr
gebracht oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen
kann z. B. durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Offentlichkeit auch in sonstiger Weise
zuganglich gemacht werden, z. B. durch Vorfliihrung eines Gegenstands
oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zuganglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge
der technischen Weiterentwicklung zukinftig zur Verflgung stehenden
Méglichkeiten der Zuganglichmachung eines Stands der Technik.
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3.1.2 Feststellungen der Einspruchsabteilung Uber die Benutzung

Bei Geltendmachung der Benutzung eines Erzeugnisses oder Verfahrens
als Stand der Technik muss die Einspruchsabteilung im Einzelnen
feststellen:

i) wann die geltend gemachte Benutzung stattfand, d. h. ob Uber-
haupt eine Benutzung vor dem malgeblichen Zeitpunkt
(Vorbenutzung) vorliegt,

ii) was benutzt worden ist, um den Grad der Ubereinstimmung
zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand des
europaischen Patents priifen zu kdnnen, und

i) alle die Benutzung betreffenden Umstande, um ermitteln zu
kénnen, ob und inwieweit die Offentlichkeit Zugang hatte, z. B. der
Ort und die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von
Bedeutung, als z. B. beispielsweise aus den naheren Umstanden
der Vorfihrung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der
Lieferung und dem Verkauf eines Erzeugnisses Aufschlul® dartber
gewonnen werden kann, ob der Gegenstand der Offentlichkeit
zuganglich geworden sein kann.

Ausgehend von den Vorbringen und den vorgelegten Beweismitteln, z. B.
von Dokumenten, die den Verkauf bestatigen, oder eidesstattlichen
Versicherungen im Zusammenhang mit der Vorbenutzung, stellt die
Einspruchsabteilung zunachst die Relevanz der geltend gemachten Vor-
benutzung fest. Ist sie auf der Grundlage dieser Beurteilung der Meinung,
dass die Vorbenutzung hinreichend substanziiert und relevant ist, so kann
sie Uber den Einspruch unter Verwendung der Vorbringen und Beweis-
mittel entscheiden, wenn der Patentinhaber die Vorbenutzung nicht
bestreitet. Bestreitet er sie oder bestreitet er bestimmte Umstande der
Vorbenutzung, so muss die Einspruchsabteilung weitere Beweise
erheben, wenn diese (z. B. Vernehmung von Zeugen oder Einnahme des
Augenscheins) fir die Tatsachen angeboten werden, die fir die Sache
relevant sind und die auf der Grundlage der bereits vorgelegten
Beweismittel noch nicht als bewiesen angesehen werden kénnen. Eine
Beweisaufnahme findet immer unter Beteiligung der Parteien statt, und
zwar in der Regel in einer mundlichen Verhandlung. Zu Beweismitteln im
Einzelnen siehe E-IV, 1.2.

3.1.3 Zuganglichmachung
3.1.3.1 Allgemeines

Ein Gegenstand gilt als der Offentlichkeit durch Benutzung oder in sonsti-
ger Weise zuganglich gemacht, wenn zum malgeblichen Zeitpunkt
Mitglieder der Offentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten
konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb
diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten (siehe auch C-1V,
5.1 in Bezug auf die schriftliche Beschreibung). Dies kann z. B. eintreten,
wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Offentlichkeit verkauft
wird, da der Kaufer damit in den uneingeschrankten Besitz aller
Kenntnisse kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in
einem solchen Fall die maRgeblichen Merkmale der Sache nicht auf
Grund einer &auferlichen Prifung, sondern erst durch eine genauere
Analyse erkannt werden kénnen, sind diese Merkmale trotzdem als der
Offentlichkeit zuganglich gemacht anzusehen. Dies ist unabhangig davon,
ob es besondere Griinde gibt, die Zusammensetzung oder die innere
Struktur der Sache zu analysieren. Diese mallgeblichen Merkmale
beziehen sich nur auf die inharenten Merkmale. Andere Merkmale, die
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sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt
gewahlten duReren Bedingungen, z.B. Reaktanten oder Ahnlichem,
gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis
herbeizuflihren oder mogliche Ergebnisse oder Fahigkeiten zu entdecken,
weisen daher Uber das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von
bewussten Auswahlentscheidungen abhangen. Typische Beispiele hierfir
sind die Anwendung eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als
Arzneimittel (vgl. Art. 54 (5)) und die auf einer neuen technischen Wirkung
beruhende Verwendung eines bekannten Stoffs flir einen bestimmten
Zweck (vgl. G 2/88, ABI. 4/1990, 93). Demnach kénnen solche Merkmale
nicht als der Offentlichkeit bereits zugénglich gemacht gelten (siehe
G 1/92, ABI. 5/1993, 277).

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu
sehen war, zu dem Mitglieder der Offentlichkeit, unter denen sich auch
Personen mit ausreichender fachlicher Befahigung fir das Erfassen der
maRgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheim-
haltung Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die der Fachmann bei
einer rein duRerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Offentlichkeit
zuganglich gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle
Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstdérung
des Erzeugnisses ermittelt werden konnten, nicht als der Offentlichkeit
zuganglich gemacht zu betrachten.

3.1.3.2 Geheimhaltungsvereinbarung

Grundsétzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Offentlichkeit durch
Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zuganglich gemacht ist, wenn
eine Geheimhaltung ausdriicklich oder stillschweigend vereinbart und
nicht gebrochen worden ist (vgl. jedoch den Sonderfall der unschadlichen,
auf einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders
beruhenden Offenbarung nach Art. 55 (1) a)) oder wenn sie sich nach
Treu und Glauben aus den Umstanden des Falls ergibt. Ein Treue- und
Vertrauensverhdltnis kann bei vertraglichen oder geschéftlichen
Beziehungen gegeben sein.

3.1.3.3 Benutzung auf nichtdffentlichem Gelande

Benutzungen auf nichtoffentlichem Gelande, z.B. in Fabriken oder
Kasernen, gelten in der Regel nicht als o6ffentliche Benutzungen, weil
Betriebsangehdrige und Soldaten normalerweise einem Vertrauens-
verhaltnis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstiande oder
Verfahren sind dort der Offentlichkeit vorgefiihrt, erldutert oder gezeigt
worden oder sie sind von auf3erhalb durch nicht zur Geheimhaltung ver-
pflichtete Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen.
Das oben erwahnte "nichtoffentliche Gelande" bezieht sich eindeutig
nicht auf Gelande Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft
wurde, oder den Ort, an dem die Offentlichkeit die betreffende Sache
sehen oder Merkmale davon erkennen konnte (siehe Beispiele in 3.1.3.1).

3.1.3.4 Beispiel fur die Zuganglichkeit der Benutzung

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in
einem Firmenschuppen mit der Taraufschrift "Unbefugten ist der Eintritt
verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhandlern und Ver-
brauchern, die sich fur Leichtbauplatten interessierten, gab man aber die
Gelegenheit, diese Presse ohne Vorfuhrung bzw. Erklarung zu sehen.
Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die
Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah.
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Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h.
Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um
ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse
mussten die fur die in Frage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale
dieser Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die
Mdoglichkeit, dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhandler, die
genannten Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheim-
haltungsverpflichtung bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Ein-
schrankung anderen mitteilen.

3.1.3.5 Beispiel fur die Unzuganglichkeit eines Verfahrens

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Erzeugnisses. Als Nachweis dafiir, dass dieses Verfahren der Offent-
lichkeit durch Benutzung zuganglich gemacht worden sei, wurde geltend
gemacht, dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach
dem beanspruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach
eingehender Untersuchung liel® dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig
erkennen, nach welchem Verfahren es hergestellt worden war.

3.2  Stand der Technik, der durch mundliche Beschreibung zuganglich
wird

3.2.1 Falle der mundlichen Beschreibung

Ein Stand der Technik wird der Offentlichkeit durch mindliche Beschrei-
bung zuganglich, wenn Mitgliedern der Offentlichkeit Sachverhalte durch
das direkte Gesprach oder einen Vortrag, durch Rundfunk- oder
Fernsehsendungen oder mit Hilfe von Tontragern (Tonbander und
Schallplatten) bedingungslos zur Kenntnis gebracht werden.

3.2.2 Unschadliche mindliche Beschreibung

Ein Stand der Technik durch mindliche Beschreibung entsteht nicht,
wenn der beteiligte Personenkreis zur Geheimhaltung verpflichtet war und
diese wahrte oder wenn die Offenbarung nicht friher als sechs Monate
vor Einreichung der europaischen Patentanmeldung erfolgt ist und
unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum
Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgangers zurickgeht. Bei
der Ermittlung, ob ein offensichtlicher Missbrauch stattgefunden hat, ist C-
IV, 8.3 zu beachten.

3.2.3 Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mindlicher Beschrei-
bung

Auch hier wird im Einzelnen festzustellen sein,
i) wann die mindliche Beschreibung stattfand,
ii) was miindlich beschrieben wurde und

iii)) ob die mindliche Beschreibung der Offentlichkeit zugénglich
wurde; Letzteres wird auch von der Art und Weise der mindlichen
Beschreibung (Gesprach, Vortrag) und vom Ort der muindlichen
Beschreibung (6ffentliche Tagung, Fabrikhalle; siehe auch V,
3.1.2ii)) abhangen.
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3.3 Stand der Technik, der der Offentlichkeit auf schriftichem und
anderem Weg zuganglich wird

Zu diesem Stand der Technik sind zu den in V, 3.2.3 bezeichneten
Feststellungen analoge Feststellungen zu treffen, wenn sie aus der
schriftlichen oder sonstigen Offenbarung selbst nicht klar hervorgehen
oder von einem Beteiligten angefochten werden.

Wird eine Information durch schriftiche Beschreibung und durch
Benutzung oder durch schriftliche und muindliche Beschreibung zugang-
lich, wobei allerdings nur die Benutzung bzw. die mindliche Beschreibung
vor dem maRgeblichen Zeitpunkt stattfand, so kann gemaf C-1V, 5.1 die
spater veroffentlichte schriftiche Beschreibung als wahrheitsgetreue
Wiedergabe der friher erfolgten mindlichen Beschreibung oder
Benutzung angesehen werden, sofern der Patentinhaber dem nicht triftige
Griinde entgegensetzt. In diesem Fall hat der Einsprechende in Bezug auf
die vom Patentinhaber entgegengesetzten Grinde den Gegenbeweis
anzutreten. Was die Beweismittel anbelangt, die als Nachweis flir den
Inhalt einer mundlichen Beschreibung vorgebracht werden, ist aber
Vorsicht geboten. Beispielsweise ist ein vom Vortragenden selbst
verfasster Bericht Uber einen Vortrag unter Umstanden keine genaue
Wiedergabe dessen, was der Offentlichkeit tatséchlich vermittelt wurde.
Ahnliches gilt fir ein Manuskript, das der Vortragende angeblich
abgelesen, unter Umstanden aber nicht vollstandig und verstandlich
wiedergegeben hat (siehe T 1212/97, nicht im ABI. verdffentlicht).

4, Mangelhafte Offenbarung der Erfindung

4.1  Malgebliche Offenbarung

Zur ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der europaischen
Patentanmeldung vgl. C-II.

Diese Grundsatze gelten entsprechend auch flir das Einspruchsverfahren.
MaRgeblich ist hier der Offenbarungsgehalt der europaischen Patent-
schrift, d. h. das, was der Fachmann aus den Patentanspriichen, der
Beschreibung und gegebenenfalls den Zeichnungen ohne erfinderische
Uberlegungen entnehmen konnte. GemaR Art. 100 b) hat namlich das
Patent die Erfindung so deutlich und vollstandig zu offenbaren, dass ein
Fachmann sie ausfihren kann. Mangel beziglich der Ausfuhrbarkeit nach
Art. 100 b) in der Patentschrift kdnnen, falls in den urspriinglichen Unter-
lagen diesbezlglich eine ausreichende Offenbarung vorliegt, behoben
werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass gemag Art. 123 (2) der
Gegenstand des europaischen Patents nicht Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht und
gemalfd Art. 123 (3) der Schutzbereich nicht erweitert wird.

4.2  Offenbarung bei Erfindungen betreffend biologisches Material
Einzelheiten hierzu sind C-II, 6 zu enthehmen.
4.3 Beweislast fur Ausfuhrbarkeit und Wiederholbarkeit

Falls die Einspruchsabteilung ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausfihr-
barkeit und damit der planmaRigen Wiederholbarkeit hat, obliegt die
Beweislast fir die Ausflhrbarkeit oder zumindest deren Glaubhaft-
machung dem Patentinhaber. Dies kann z. B. dann erforderlich sein,
wenn Versuche eines Einsprechenden darauf schliel3en lassen, dass der
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Gegenstand des Patents nicht das beabsichtigte technische Ergebnis mit
sich bringt. Zur Ausfiihrbarkeit und Wiederholbarkeit siehe auch C-Il, 4.11.

4.4  Falle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung
4.4.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausfiihrbar

Sind nur Varianten der Erfindung, z. B. eines von mehreren Ausflihrungs-
beispielen, nicht ausfiihrbar, so lasst dies noch nicht die Schlussfolgerung
zu, dass der Gegenstand des Patents insgesamt nicht ausfiihrbar, also
nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu l6sen, d.h. das angestrebte
technische Ergebnis zu erzielen.

Die sich auf die nicht ausfuhrbaren Varianten der Erfindung beziehenden
Teile der Beschreibung und die zugehérigen Patentanspriiche sind jedoch
dann, wenn der Mangel nicht behoben wird, auf Aufforderung der Ein-
spruchsabteilung zu streichen. Dabei ist die Patentschrift so abzufassen,
dass die noch verbleibenden Patentanspriiche von der Beschreibung
gestitzt und nicht auf Gegenstéande gerichtet sind, die sich als nicht
ausflihrbar herausgestellt haben.

Eine Nichtbeseitigung dieser Mangel ohne stichhaltige Begriindung hat
den Widerruf des Patents zur Folge.

4.4.2 Fehlen bekannter Einzelheiten

Fir eine ausreichende Offenbarung braucht das Patent nicht in allen
Einzelheiten vorzuschreiben, wie der Fachmann nach der angegebenen
Lehre zu handeln hat, wenn sich diese Einzelheiten aus dem Gattungsbe-
griff der Patentanspriiche und auch dem Allgemeinwissen als bekannt und
nahe liegend ergeben (siehe diesbezliglich auch C-Il, 4.9 und C-lll, 4.4).

4.4.3 Schwierigkeiten bei der Ausflihrung

Auch gewisse, einen zumutbaren Umfang nicht Uberschreitende Schwie-
rigkeiten bei der Ausflhrung (z. B. so genannte "Kinderkrankheiten")
machen eine Erfindung noch nicht unausfiuhrbar.

1. Beispiel: Die Schwierigkeiten, die sich z. B. daraus ergeben, dass
Huftgelenkprothesen ausschlief3lich von Chirurgen mit grof3er Erfahrung
und Uberdurchschnittichem Koénnen in den menschlichen Korper
eingepasst werden kdnnen, hindern die Hersteller orthopadischer Hilfen
nicht daran, dem Patent eine vollstandige und wiederholbare Lehre im
Hinblick auf die Anfertigung einer Huiftgelenkprothese zu entnehmen.

2. Beispiel: Ein steuerbares Halbleiterelement, das erfindungsgemaf zum
kontaktlosen und damit verschleilRfreien Ein- und Ausschalten von
elektrischen Stromkreisen verwendet wird, bringt zwar noch die Kinder-
krankheit mit sich, dass im ausgeschalteten Zustand des Stromkreises ein
kleiner Reststrom flie3t; dieser Reststrom beeintrachtigt die Verwendung
eines solchen kontaktlosen elektrischen Schalters jedoch nur auf
einzelnen Gebieten und lasst sich im Ubrigen durch routinemaRige
Weiterentwicklung des Halbleiterelements auf vernachlassigbare Werte
reduzieren.
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5. Uber die urspriingliche Offenbarung hinausgehender
Gegenstand des europaischen Patents

5.1  Grundlage dieses Einspruchsgrunds

Der Einspruchsgrund gemaf Art. 100 c) geht auf Art. 123 (2) zuriick und
besagt, dass der Gegenstand des europaischen Patents nicht Gber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgehen darf. Im Fall eines Patents, das auf der Grundlage einer
europaischen Teilanmeldung (Art. 76 (1)) erteilt wurde, sind zwei Kriterien
anzuwenden: Der Gegenstand darf nicht Uber den Inhalt der friheren
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung (Art. 76 (1)) und
nicht ber den Inhalt der Teilanmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgehen (Art. 123 (2)) (siehe T 434/97, nicht im ABI.
veroffentlicht). Ahnliche Erwéagungen gelten fir Anmeldungen, die geman
Art. 61 eingereicht wurden. Im Fall eines Patents, das auf einer gemaf
Art. 14 (2) eingereichten Anmeldung beruht, ist nach Art. 70 (2) der
ursprungliche Text fur die Feststellung maligebend, ob der Gegenstand
des europaischen Patents nicht Uber den Inhalt der Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinausgeht. Jedoch kann die Einspruchsabteilung,
soweit z. B. seitens der Einsprechenden nicht der Gegenbeweis erbracht
wird, gemal Regel 7 davon ausgehen, dass die in Art. 14 (2) genannte
Ubersetzung mit dem urspriinglichen Text der Anmeldung tbereinstimmt.

5.2  Grenzen zwischen einer zuldssigen und unzuldssigen Anderung

Die Grenzen zwischen einer zuldssigen und einer Art. 123 (2) oder
Art. 76 (1) widersprechenden Anderung des Inhalts einer europaischen
Patentanmeldung sind bereits in C-VI, 5.3 und 9.1.4 gezogen. Diese
Richtlinien sind im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden, wenn
der Gegenstand des europaischen Patents in seiner erteilten oder in
seiner im Einspruchsverfahren geanderten Fassung lber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht.

6. Erweiterung des Schutzbereichs

6.1 Allgemeines

Das europaische Patent bestimmt in seiner erteilten oder im Ein-
spruchsverfahren geanderten Fassung rickwirkend den Schutzbereich
der europaischen Patentanmeldung, soweit dieser Schutzbereich nicht
erweitert wird.

Das Einspruchsverfahren wird haufig Anlass zu Anderungen der Patent-
anspriche wegen geltend gemachter Einspruchsgrinde nach Art. 100
geben. Auch unabhangig davon gestellte, begrindete Antrage des
Patentinhabers auf Anderung der Patentanspriiche, z.B. auf Be-
schrankung des Patents wegen eines ihm bekannt gewordenen Stands
der Technik, kénnen nach Uberpriifung durch die Einspruchsabteilung zu
Anderungen der Patentanspriiche fiihren.

Dabei dirfen die Patentanspriiche des europaischen Patents nicht in der
Weise geandert werden, dass der Schutzbereich des Patents erweitert
wird.

Der Schutzbereich des europaischen Patents wird durch den Inhalt der
Patentanspriiche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind
jedoch zur Auslegung der Patentanspriche heranzuziehen.
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Das Protokoll Uber die Auslegung des Art. 69, das nach Art. 164 (1)
Bestandteil des EPU ist, stellt dabei klar, wie Art. 69 auszulegen ist.

Da nach Art. 69 (1) auch Anderungen in der Beschreibung und den
Zeichnungen die Auslegung der Patentanspriiche beeinflussen und damit
den Schutzbereich erweitern konnen, sind auch solche den Schutzbereich
erweiternde Anderungen nicht zuldssig (siehe auch G 1/93, ABI. 8/1994,
541).

6.2  Prifung bei Anderung der Patentanspriiche

Bei jeder Anderung der Patentanspriiche und den damit verkniipften
Anderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen im Rahmen des
Einspruchsverfahrens, beispielsweise bei einer Anderung der technischen
Merkmale der Erfindung, ist daher zu priifen, ob diese Anderungen nicht
unter Umstanden dazu fihren, dass der Gegenstand Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht
(Art. 123 (2)) bzw. der Schutzbereich erweitert wird (Art. 123 (3)).

Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 84 und 69 vor der
Erteilung an geanderte Anspriiche angepasst worden und wurde dabei ein
Teil des urspriinglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Uber-
einstimmungsmangel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus
diesem Grund gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die
Patentschrift noch in die Anspriiche in der erteilten Fassung aufge-
nommen werden, ohne dass ein Verstol? gegen Art. 123 (3) vorliegt
(Zasurwirkung). Dies gilt analog fir einen Gegenstand, der bei einer
solchen Anpassung nur aus Grinden der Verstandlichkeit und mit dem
Hinweis darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, dass er sich nicht
auf die beanspruchte Erfindung bezieht (siehe T 1149/97, ABI. 6/2000,
259).

Die Erfordernisse der Absdtze2 und3 des Art. 123 kdnnen
maoglicherweise kollidieren, wenn im Verfahren vor der Erteilung in die
Anmeldung ein Merkmal aufgenommen wurde, das im Einspruchs-
verfahren nach Art. 123 (2) als unzulassig erachtet wird. In diesem Fall
ware ein solches Merkmal nach Art. 123 (2) zu streichen, wahrend
Art. 123 (3) die Streichung nicht zuliel3e, da damit der Schutzbereich des
Patents in der erteilten Fassung erweitert wirde. In einem solchen Fall ist
das Patent nach Art. 100 c) zu widerrufen. Kann dieses Merkmal jedoch
durch ein Merkmal ersetzt werden, fir das die Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung eine Grundlage bietet und das den
Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung nicht erweitert, so ist
die Aufrechterhaltung in dieser gednderten Fassung zuldssig. Schrankt
das hinzugefiigte Merkmal — ohne einen technischen Beitrag zum
Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten B lediglich den
Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung ein, indem es den
Schutz fir einen Teil des Gegenstands der in der urspringlichen
Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschliel3t, so kann dieses
Merkmal beibehalten werden (siehe G 1/93, ABI. 8/1994, 541).

Andere Erfordernisse des EPU kénnen nach der Erteilung ebenfalls mit
Art. 123 (3) zusammenwirken. Enthalt beispielsweise ein Patent in der
erteilten Fassung nur Anspriiche, die eigentlich ein "Verfahren zur
chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers, das am menschlichen oder tierischen Koérper vor-
genommen wird" definieren oder einen solchen Verfahrensschritt
enthalten, und wird gegen dieses Patent Einspruch nach Art. 52 (4)
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eingelegt, so koénnen die Art. 52 (4) und 123 (3) so zusammenwirken,
dass das Patent insofern unweigerlich widerrufen werden muss, als

- das Patent nicht in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden
kann, weil die Anspriche einen nach Art. 52 (4) von der
Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand definieren, und

- das Patent nicht in geandertem Umfang aufrechterhalten werden
kann, weil eine Anderung der erteilten Anspriiche durch Streichen
dieser "Verfahrensmerkmale" gegen Art. 123 (3) verstielse (siehe
T 82/93, ABI. 5/1996, 274).

6.3 Wechsel der Anspruchskategorie

Eine Anderung kann in einem Wechsel der Anspruchskategorie bestehen,
moglicherweise in Verbindung mit einer Anderung der technischen
Merkmale der Erfindung. Zunachst muss klar sein, dass diese Anderung
durch Einspruchsgrinde bedingt ist (siehe 1V, 5.3). Ist dies nicht der Fall,
so sollte ein Kategoriewechsel abgelehnt werden.

Aber auch wenn diese Bedingung erflillt ist, sollte die Einspruchsabteilung
einen Wechsel der Anspruchskategorie nur mit groRer Vorsicht zulassen,
da der Schutzbereich der Anspriche erweitert werden konnte
(Art. 123 (3)). Der beantragte Kategoriewechsel konnte bestehen aus
einem Wechsel von

i) "Gegenstand" zu "Verwendung"

Wird ein Patent dadurch geandert, dass ein Anspruch auf einen Gegen-
stand durch einen Anspruch auf eine Verwendung dieses Gegenstands
ersetzt wird, so erweitert dies den Schutzbereich des Patents nicht, wenn
die Verwendung ausschlieBlich auf die Erzielung einer Wirkung und nicht
auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet ist (G 2/88,
ABI. 4/1990, 93).

ii) "Erzeugnis" zu "Verfahren"

Wird ein Patent dadurch geandert, dass ein Anspruch auf ein Erzeugnis
durch einen Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses
ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zuldssig, wenn das jetzt
beanspruchte Verfahren nur zu dem vorher beanspruchten Erzeugnis
fuhrt. Da es zu den Grundprinzipien des europaischen Patentrechts
gehort, dass unter den Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs alle
Verfahren fir die Herstellung des Erzeugnisses fallen, kann die Beschran-
kung auf eines dieser Verfahren den urspringlichen Schutzbereich nicht
erweitern (siehe T 5/90 und T 54/90, beide nicht im ABI. veréffentlicht).

iii) "Verfahren" zu "Erzeugnis”

Wird ein Patent dadurch geandert, dass ein Anspruch auf ein Verfahren
zum Betreiben eines Gerats durch einen Anspruch auf das Gerat selbst
ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zuldssig, wenn der urspring-
liche Anspruch die beanspruchten Merkmale des Gerats in funktioneller
oder struktureller Weise erschépfend enthalt (siehe T 378/86,
ABI. 10/1988, 386 und T 426/89, ABI. 4/1992, 172).

Hangt jedoch das jetzt beanspruchte Gerat hinsichtlich seiner Merkmale
nicht mehr von den Umstanden seines Betriebs ab, obwohl das nach dem
frGheren Verfahrensanspruch der Fall war, so sollte ein solcher Kate-
goriewechsel nicht zugelassen werden (T 82/93, ABI. 5/1996, 274).
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Demgegenlber ist der Wechsel in der Anspruchskategorie von einem
Verfahren, bei dem eine Vorrichtung verwendet wird, zu der Vorrichtung
selbst nicht zuldssig (T 86/90, nicht im ABI. verdffentlicht).

iv)  "Verfahren" zu "Verwendung"

Der Wechsel von einem Verfahren flr die Herstellung eines Erzeugnisses
zur Verwendung des Erzeugnisses zu einem anderen als dem zuvor
beschriebenen Zweck ist ebenfalls nicht zulassig (T 98/85 und T 194/85,
beide nicht im ABI. veréffentlicht).

Andererseits ist es zuldssig, von einem Anspruch auf ein Verfahren, bei
dem ein bestimmtes Erzeugnis verwendet wird, zu einem Anspruch auf
die Verwendung dieses Erzeugnisses bei der Durchfliihrung desselben
Verfahrens zu wechseln (siehe T 332/94, nicht im ABI. verdffentlicht).
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VERFAHREN BEI DER PRUFUNG DES EINSPRUCHS

(Mindliche Verhandlung siehe E-lll, Beweisaufnahme und Beweissiche-
rung siehe E-IV)

1. Allgemeines

Die Einspruchsabteilung wird zunachst bestrebt sein, eine Entscheidung
im schriftichen Verfahren herbeizufihren. Sie stltzt sich dabei unter
Berucksichtigung der in der Regel vorausgegangenen Ermittlungen eines
beauftragten Mitglieds (siehe II, 5 und 6) auf das schriftliche Vorbringen
der Beteiligten und gegebenenfalls auf im schriftichen Wege herbei-
gefiihrte Beweiserhebungen, insbesondere durch Vorlegung von Urkun-
den, durch Einholung von Auskiinften und durch schriftliche Erklarungen
unter Eid.

Die Beweismittel sind so friih wie mdglich vorzulegen (siehe 1V, 1.2.2).

Auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern die Einspruchsabteilung dies flr
sachdienlich erachtet, von Amts wegen ist jedoch in den in Art. 116 (1)
vorgesehenen Fallen nach entsprechender Vorbereitung eine mundliche
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abzuhalten. In der miindlichen
Verhandlung kénnen die Beteiligten zur Klarung der noch offenen Fragen
ihre Sache vortragen sowie Antrage stellen und begriinden. Die Mitglieder
der Einspruchsabteilung kénnen Fragen an die Beteiligten stellen.

Ein seltener Sonderfall des Einspruchsverfahrens ist die unter Umstanden
erforderliche mindliche Beweisaufnahme als Teil einer mindlichen
Verhandlung bzw. zur Beweissicherung vor der Einspruchsabteilung oder
aullerhalb der mundlichen Verhandlung durch ein beauftragtes Mitglied.
Zur Durchfihrung einer Beweisaufnahme, die die Einspruchsabteilung
nicht fur erforderlich halt, ist sie auch dann nicht verpflichtet, wenn ein
Beteiligter sie beantragt hat. Die Beweisaufnahme durch Vernehmung
kann auch vor dem zusténdigen Gericht im Wohnsitzstaat des zu
Vernehmenden, gegebenenfalls unter Eid, stattfinden. Der Vernehmung
vor dem zustandigen Gericht kann auf Antrag der Einspruchsabteilung ein
Mitglied der Einspruchsabteilung beiwohnen (siehe E-IV, 1.3).

Zur mindlichen Beweisaufnahme zahlt in erster Linie die Vernehmung
von Zeugen und Beteiligten (siehe E-IV, 1.6).

Die Beweisaufnahme durch Sachverstandigengutachten in mundlicher
und/oder schriftlicher Form (siehe E-IV, 1.8.1) und die Einnahme des
Augenscheins (siehe E-IV, 1.2, letzter Absatz) sind, soweit sie von der
Einspruchsabteilung veranlasst werden, sehr seltene Ausnahmefélle.
Wegen der Sachkundigkeit der Mitglieder der Einspruchsabteilung sollten
sie — auch im Hinblick auf die dabei anfallenden Kosten — nur der
allerletzte Ausweg sein.

2. Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte
Fassung des europiaischen Patents

2.1 Grundlage der Prifung

Hat der Patentinhaber nach der Mitteilung des Einspruchs Anderungen
der Beschreibung, der Patentanspriiche oder der Zeichnungen eingereicht
(siehe IV, 5.3), so legt die Einspruchsabteilung der Prifung die vom
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Patentinhaber vorgelegte Fassung des europaischen Patents zu Grunde.
Der Grundsatz, dass sich die Einspruchsabteilung ausschlieBlich an die
jeweils letzte "vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung" zu
halten hat, gilt auch fir das weitere Einspruchsverfahren. (Zur Moglichkeit,
die Unterlagen zu éndern, siehe V, 6.1, zweiter Absatz)

2.2  Widerruf des Patents

Erklart der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in
der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geadnderte Fassung
vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch dann, wenn der
Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen (Rechtsauskunft
Nr. 11/82, ABI. 2/1982, 57).

3. Aufforderung zur Stellungnahme

3.1 Prifungsbescheide

Bei der Prifung des Einspruchs fordert die Einspruchsabteilung die
Beteiligten so oft wie zur Klarung der Sachlage erforderlich auf, innerhalb
einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren
Bescheiden oder zu den Schriftsatzen anderer Beteiligter einzureichen
(siehe E-l, 1) und erforderlichenfalls zu strittigen Punkten Beweis
anzutreten. Zur Dauer der Frist siehe E-VIII, 1.2, zur Verlangerung einer
Frist siehe E-VIII, 1.6 und zur verspateten Stellungnahme siehe E-VIII, 1.7
und 1.8 sowie Art. 114 (2).

Die Bescheide der Einspruchsabteilung und alle hierzu eingehenden
Stellungnahmen sind den Beteiligten zu bersenden.

3.2 Ladung zu einer mindlichen Verhandlung

Ist eine mindliche Verhandlung anzuberaumen, so miissen die Beteiligten
so rasch wie mdoglich mit einer angemessenen Frist zur mindlichen
Verhandlung geladen werden (siehe E-lll, 6).

Der Ladung wird ein Bescheid beigeflgt, in dem die Einspruchsabteilung
die Punkte angibt und erlautert, die sie fir die zu treffende Entscheidung
als erdrterungsbedurftig ansieht; ist dies bereits in einem friiheren
Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn verwiesen werden. Der
beigefligte Bescheid enthalt in der Regel auch die vorlaufige, unver-
bindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der
Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten
Anderungen. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem
Schriftsatze oder Anderungen, die den Erfordernissen des EPU genligen,
eingereicht werden kénnen. In der Regel liegt er einen Monat vor dem
Tag der mindlichen Verhandlung. Allerdings kann ein friiherer Zeitpunkt
ratsam sein, wenn damit zu rechnen ist, dass ein Beteiligter mehr Zeit
bendtigt, etwa um die Ergebnisse von Vergleichstests zu prifen, die der
andere Beteiligte eingereicht hat. In Bezug auf diesen Zeitpunkt gilt
Regel 84 nicht, d. h., diese Frist kann nicht auf Antrag der Beteiligten
verlangert werden.

4, Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber

4.1  Begrindung der Bescheide der Einspruchsabteilung

Die Bescheide, die an den Patentinhaber ergehen, sind, soweit
erforderlich, zu begriinden. Dies gilt auch fiir Bescheide an die Ubrigen
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Beteiligten, die dem Patentinhaber nur zur Kenntnis gebracht werden.
Eine Begrindung ist im Allgemeinen dann nicht erforderlich, wenn der
Bescheid nur formale Angelegenheiten behandelt oder wenn darin nur
Vorschlage gemacht werden, die ohne Weiteres aus sich selbst heraus
verstandlich sind. Im Bescheid sollen gegebenenfalls alle Griinde
zusammengefasst werden, die der Aufrechterhaltung des europaischen
Patents entgegenstehen.

4.2  Aufforderung zur Einreichung geanderter Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das europaische Patent
nicht in unveranderter, sondern nur in eingeschrankter Form aufrecht-
erhalten werden kann, so teilt sie dies dem Patentinhaber unter Angabe
der Grinde mit und fordert ihn gegebenenfalls auf, "soweit erforderlich,
die Beschreibung, die Patentanspriiche und die Zeichnungen in gean-
derter Form einzureichen." Zur Fristsetzung siehe E-VIII, 1.2. In die den
neuen Patentanspriichen angepasste neue Beschreibung sind gegebe-
nenfalls zusatzlich der im Einspruchsverfahren genannte Stand der
Technik sowie die technische Aufgabe und die Vorteile der noch verblei-
benden Erfindung aufzunehmen. Die Einspruchsabteilung kann ihrerseits
Vorschlage flr eine geanderte Fassung der Unterlagen machen. In
diesem Fall weist sie den Patentinhaber darauf hin, dass es sich lediglich
um Vorschlage handelt und es in seiner Verantwortung und in seinem
Ermessen liegt, diese anzunehmen, dass jedoch das Patent widerrufen
werden kann, wenn es in einer gegentber den dargelegten Griinden nicht
vertretbaren Form aufrechterhalten wird.

Verspétet eingereichte Anderungsantréage brauchen nicht berlicksichtigt
zu werden (siehe T 406/86, ABI. 7/1989, 302).

Zu geanderten Unterlagen siehe E-II.

5. Zusatzliche Recherche

Die Einspruchsabteilung kann in Ausnahmefallen wie die Prifungs-
abteilung von sich aus zum Stand der Technik neues Material nennen und
in ihrer spateren Entscheidung berlicksichtigen (siehe C-VI, 8.7). In der
Regel wird jedoch, da der Patenterteilung bereits eine Recherche des
Anmeldungsgegenstands durch die Recherchenabteilung, die Prifungs-
abteilung und gewdhnlich auch durch die Einsprechenden vorausgegan-
gen ist, eine zusatzliche Recherche nicht durchgefihrt werden. Nur in
Ausnahmefallen ist eine zusatzliche Recherche durch die Recherchen-
abteilung zu veranlassen. Ein solcher Fall kdnnte z. B. gegeben sein,
wenn sich das wesentliche Patentbegehren im Einspruchsverfahren auf
Merkmale eines abhangigen Patentanspruchs von urspringlich unter-
geordneter Bedeutung, auf Merkmale, die bisher nicht im Patentanspruch,
sondern nur in der Beschreibung standen, auf Einzelelemente einer
Kombination oder auf Unterkombinationen verschiebt und Anlass zu der
Vermutung besteht, dass sich die urspriingliche Recherche nicht auf diese
Merkmale erstreckt hat, und wenn bedeutsame Dokumente unter den in
C-VI, 8.7 genannten Gesichtspunkten nicht schnell gefunden werden
kénnen.

6. Prifung des Einspruchs in der miindlichen Verhandlung

Zur Prifung kurz vor und in der miindlichen Verhandlung und zu deren
Durchflihrung im Einzelnen siehe E-llI, 8.
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7. Vorbereitung der Entscheidung

7.1 Allgemeines

Sofern die Einspruchsabteilung die Anberaumung einer mundlichen
Verhandlung von Amts wegen (siehe E-lll, 4) oder eine Beweisaufnahme,
selbst wenn Letztere beantragt ist (siehe E-IV), nicht fur sachdienlich
erachtet und auch kein statthafter Antrag eines Beteiligten auf Anberau-
mung einer mindlichen Verhandlung (siehe E-lll, 2) vorliegt, ist im
schriftichen Verfahren zu entscheiden. Eine Verpflichtung zur
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung vor einer Entscheidung
besteht in diesem Fall nicht.

Wird der Fall im schriftlichen Verfahren entschieden, so kdnnen Eingaben,
die eingereicht werden, nachdem die Entscheidung bereits zum Zwecke
der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wurde, nicht
mehr berlcksichtigt werden, da die Abteilung ab diesem Zeitpunkt die
Entscheidung nicht mehr andern kann (siehe G 12/91, ABI. 5/1994, 285),
auBBer in dem in Regel 89 vorgesehenen begrenzten Umfang (siehe
E-X, 10).

Unabhéangig davon, ob eine mindliche Verhandlung oder eine Beweis-
aufnahme stattgefunden hat, kann der Widerruf des Patents
(siehe VIII, 1.2), die Zuriickweisung des Einspruchs (siehe VIII, 1.3) oder
die Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Umfang (siehe VIII, 1.4)
entschieden werden.

7.2 Vorbereitung der Entscheidung Uber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents in gedndertem Umfang

7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Die Entscheidung darf erst ergehen, wenn das Einverstdndnis des
Patentinhabers zu der Fassung vorliegt, in der die Einspruchsabteilung
das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und der Einsprechende in
angemessener Weise Gelegenheit gehabt hat, zu dieser Fassung
Stellung zu nehmen.

Beide Erfordernisse kénnen im Rahmen einer miindlichen Verhandlung
erfillt werden. Im schriftichen Verfahren kann dem Einsprechenden die
notwendige Gelegenheit zur Stellungnahme zu der von der Einspruchs-
abteilung beabsichtigten Neufassung des Patents auch anlasslich eines
Bescheids an die Beteiligten gegeben werden. Nach Vorliegen dieser
Voraussetzungen ist eine gesonderte Mitteilung nach Regel 58 (4) weder
erforderlich noch zweckmafig (G 1/88, ABI. 6/1989, 189).

Die Einspruchsabteilung sollte bemiht sein, im Falle einer mdglichen
Aufrechterhaltung in geandertem Umfang sofort die Zustimmung des
Patentinhabers zu der Fassung herbeizufiihren, in der das Patent
aufrechterhalten werden kann, und dem Einsprechenden rechtliches
Gehor hierzu zu geben. Damit sind die Voraussetzungen fir eine
unmittelbare Zwischenentscheidung gegeben.

Sind diese Voraussetzungen noch nicht erfiillt, so hat, wenn keine
muandliche Verhandlung stattfindet, ein Bescheid nach Art. 101 (2) zu
ergehen. Das gilt auch fir den Fall, dass zwar grundsatzlich geklart ist, in
welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden kann, jedoch eine
vollstdndige, vom Patentinhaber konkret gebilligte Fassung noch nicht
vorliegt.
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Das Einverstandnis des Patentinhabers zu einer gednderten Fassung des
Patents muss nicht in einer gesonderten, ausdricklichen Erklarung
abgegeben werden; es kann sich auch aus den Umstanden ergeben,
insbesondere daraus, dass er die geanderte Fassung eingereicht oder
beantragt hat. Dies gilt auch fur Fassungen, die zum Gegenstand eines
Hilfsantrags gemacht wurden. (Zur Abfassung der Unterlagen in der
mundlichen Verhandlung siehe E-lll, 8.9 und 9.)

Das Einverstandnis des Patentinhabers kann auch im Wege einer
Mitteilung nach Regel 58 (4) eingeholt werden, in der die Einspruchs-
abteilung den Beteiligten mitteilt, "in welchem Umfang sie das Patent
aufrechtzuerhalten beabsichtigt", und sie auffordert, "innerhalb von zwei
Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das
Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind." Erhebt der
Patentinhaber nicht fristgerecht Einwendungen gegen die so mitgeteilte
Fassung, gilt sie als von ihm gebilligt.

Eine solche Mitteilung ist in der Regel nur zweckmaflig, wenn die Ein-
spruchsabteilung noch Anderungen in der vom Patentinhaber konkret
gebilligten Fassung der vollstdndigen Unterlagen, zu der der Einspre-
chende Stellung nehmen konnte, fiir erforderlich halt. Solche Anderungen
dirfen jedoch gegeniiber der zuletzt vom Patentinhaber vorgelegten oder
gebilligten Fassung nur unbedingt notwendig erscheinende redaktionelle
Anderungen aufweisen. Die Einspruchsabteilung weist gegebenenfalls auf
solche Anderungen hin und begriindet deren Notwendigkeit, falls sich die
Anderungen nicht von selbst verstehen.

Erhebt der Patentinhaber innerhalb der mit Bescheid oder gegebenenfalls
in einer Mitteilung nach Regel 58 (4) gesetzten Frist Einwendungen gegen
die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so wird das
Verfahren fortgesetzt. Das europaische Patent kann im weiteren Ver-
fahren widerrufen werden, wenn der Patentinhaber nicht mit der Fassung
einverstanden ist und trotz Aufforderung keine neuen, sachgerecht
geanderten Unterlagen einreicht.

Erhebt ein Einsprechender Einwendungen gegen die ihm mitgeteilte
Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so setzt die
Einspruchsabteilung die Priifung fort, wenn sie der Auffassung ist, dass
das EPU der Aufrechterhaltung des Patents in der zunachst
vorgesehenen Fassung entgegensteht.

7.2.2 Entscheidung Uber die der Aufrechterhaltung des Patents zu
Grunde zu legenden Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das Patent auf Grund
der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrecht-
erhalten werden kann, und hatte der Einsprechende ausreichend Gele-
genheit, zu dieser Fassung entweder im schriftlichen Verfahren oder im
Rahmen einer mindlichen Verhandlung Stellung zu nehmen und sich zu
den Grinden zu aul3ern, die fir die Aufrechterhaltung des Patents mal3-
gebend sind, so erlasst die Einspruchsabteilung eine Zwischenent-
scheidung, in der festgestellt wird, dass das Patent und die Erfindung, die
es zum Gegenstand hat, unter Berlcksichtigung der vom Patentinhaber
im Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen den Erfordernissen
des EPU geniigen. Kann das Patent nur auf Grund eines Hilfsantrags
aufrechterhalten werden, so ist in der Entscheidung zu begriinden, warum
die Fassung des Hauptantrags (und etwaiger vorheriger Hilfsantrage) die
Erfordernisse des EPU nicht erfiillt (siehe T 234/86, ABI. 3/1989, 79).
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Gegen diese Entscheidung, die in Bezug auf die vom Einsprechenden
aufrechterhaltenen oder von der Einspruchsabteilung aufgegriffenen
Einspruchsgrinde zu begrinden ist, wird die gesonderte Beschwerde
nach Art. 106 (3) zugelassen. Die Entscheidung ergeht in allen Fallen der
Aufrechterhaltung eines europaischen Patents in gedndertem Umfang,
auch wenn der Einsprechende sein Einverstandnis zu der von der
Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung erklart oder sich dazu nicht
geaulert hat. Wird diese Entscheidung nicht angefochten, so ist die in ihr
getroffene Feststellung rechtskraftig, so dass die Unterlagen nicht mehr
geandert werden kdnnen.

Durch den Erlass dieser Zwischenentscheidung sollen dem Patentinhaber
unnodtige Ubersetzungskosten infolge einer Anderung der Fassung im
Beschwerdeverfahren erspart werden.

7.2.3 Anforderung der Druckkostengebiihr und der Ubersetzungen

Nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung oder wenn die geanderten
Unterlagen, mit denen das Patent aufrechtzuerhalten ist, im Einspruchs-
beschwerdeverfahren festgelegt wurden, fordert der Formalsachbear-
beiter den Patentinhaber auf, innerhalb von drei Monaten die Druck-
kostengebuhr flr eine neue europaische Patentschrift zu entrichten und
eine Ubersetzung der geanderten Patentanspriiche in den beiden Amts-
sprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

In der Mitteilung nach Regel 58 (5) wird der Patentinhaber gefragt, ob er
zusammen mit der neuen Urkunde Uber das geanderte europaische
Patent ein Papierexemplar der neuen Patentschrift erhalten mochte.
Dieses Papierexemplar wird ihm kostenlos zugestellt, wenn es innerhalb
der in Regel 58 (5) oder (6) vorgesehenen Frist beantragt wird. Siehe
auch C-VI, 15.10.

Enthalt das europaische Patent in geandertem Umfang unterschiedliche
Patentanspriiche fiir verschiedene Vertragsstaaten, so ist eine Uberset-
zung fur alle Satze der Patentanspriche — in der dem Patentinhaber
mitgeteilten Fassung — in den beiden Amtssprachen des EPA einzu-
reichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

In der Mitteilung nach Regel 58 (5) sind die benannten Vertragsstaaten
anzugeben, die eine Ubersetzung nach Art. 65 (1) verlangen.

Wird der Aufforderung in Absatz 1 "nicht rechtzeitig" entsprochen, so
kénnen die Handlungen noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach
Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversdumung hingewiesen
wird, wirksam vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine
Zuschlagsgebihr in Hohe der zweifachen Druckkostengebuhr fiir eine
neue europaische Patentschrift entrichtet wird. Wird eine der Handlungen
auch nicht innerhalb der Nachfrist vorgenommen, so erlasst der Formal-
sachbearbeiter eine Entscheidung auf Widerruf des Patents geman
Art. 102 (4).
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KAPITEL VII

EINZELHEITEN UND BESONDERHEITEN DES VERFAHRENS
1. Reihenfolge der Bearbeitung

1.1 Grundsatz

Die Prifung der Zulassigkeit des Einspruchs und die Vorbereitung der
Einspruchsprifung sind unverziglich nach Zuleitung des Einspruchs an
den Formalsachbearbeiter bzw. die Einspruchsabteilung vorzunehmen
(siehe IV, 1 bzw.3 und V,1 und 2).

Kann die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens auf
Grund ihrer Geschéaftslage nicht jeden vorliegenden Einspruch
unverzuglich bearbeiten, so ist flr die Reihenfolge der Bearbeitung grund-
satzlich der Tag des Eingangs der innerhalb einer gesetzten Frist zuletzt
von einem Beteiligten eingegangenen Stellungnahme, jedoch spatestens
das Datum des Fristablaufs mafigebend. Schriftsatze, die unaufgefordert
oder ohne vorausgegangene amtliche Fristsetzung auf amtliche Mit-
teilungen oder Bescheide unter Fristsetzung eingehen, beeinflussen die
Reihenfolge der Bearbeitung nicht, es sei denn, diese Schriftsatze
machen eine erneute baldige Zustellung mit Fristsetzung erforderlich.

1.2 Ausnahmen
Abweichend von VII, 1.1 sind Einspriche vorrangig zu bearbeiten,

i) wenn das vorangegangene Prifungsverfahren weit Uberdurch-
schnittlich lange gedauert hat,

ii) wenn sich das Einspruchsverfahren bereits Uber eine weit
Uberdurchschnittlich lange Zeit hingezogen hat,

iii) wenn ein Beteiligter einen begriindeten Antrag auf Beschleunigung
des Verfahrens in einem Fall eingereicht hat, in dem bei einem
nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus
einem europaischen Patent anhangig ist, oder wenn das EPA von
einem nationalen Gericht oder einer zustandigen Behdérde eines
Vertragsstaats dartber informiert wird, dass Verletzungsverfahren
anhangig sind (Mitteilung des Prasidenten des EPA vom
19. Mai 1998, ABI. 7/1998, 361),

iv) wenn von der Entscheidung Uber den Einspruch die Bearbeitung
anderer Sachen, z. B. europaischer Teilanmeldungen, abhangig ist
oder

V) wenn der nachste Bearbeitungsvorgang nur einen geringen Zeit-
aufwand erfordert.

2. Anforderung von Unterlagen

Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten genannt  Regel 59
werden, sind zusammen mit dem Einspruch oder dem schriftlichen Vor-

bringen in zwei Stiicken einzureichen. Sind solche Unterlagen nicht beige-

fugt und werden sie auch nach Aufforderung des Formalsachbearbeiters

nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das

darauf gestltzte Vorbringen nicht zu berlcksichtigen.

Bei der Anwendung dieser Bestimmung sollte dem angestrebten Ziel einer
Straffung des Verfahrens ebenso Rechnung getragen werden wie dem
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Umstand, dass die Berticksichtigung offensichtlich relevanter Ausfiihrun-
gen im allgemeinen Interesse liegt.

3. Einheit des europaischen Patents

3.1 Allgemeines

Die Einheit des europaischen Patents wird im Einspruchsverfahren durch
verschiedene Patentinhaber fiir verschiedene benannte Vertragsstaaten
nicht beeintrachtigt, weil diese als gemeinsame Patentinhaber gelten
(siehe I, 6, Abs. 2 und 3).

Insbesondere ist die Fassung des europaischen Patents fur alle
benannten Vertragsstaaten einheitlich, sofern im EPU nichts anderes
vorgeschrieben ist (siehe VII, 3.2 und 4).

3.2  Beeintrachtigung der Einheit des europaischen Patents

Die Einheit des européischen Patents im Einspruchsverfahren wird beein-
trachtigt, wenn der bisherige Patentinhaber und der im Fall des Art. 99 (5)
in Bezug auf einen bestimmten Vertragsstaat an seine Stelle tretende
Berechtigte nicht als gemeinsame Patentinhaber gelten (siehe |, 6). In
einem solchen Fall muss das Einspruchsverfahren fiir die verschiedenen
Patentinhaber getrennt durchgefiihrt werden. Da von den beiden Patent-
inhabern unterschiedliche Antrage (z. B. bezlglich geanderter Patent-
anspriche) gestellt werden konnen, ist ein unterschiedlicher Ausgang
beider Einspruchsverfahren mdglich, beispielsweise hinsichtlich der
Fassung des europaischen Patents oder des Schutzumfangs.

4. Unterschiedliche Fassungen des europaischen Patents fiir
verschiedene Vertragsstaaten

4.1 Unterschiedliche Fassungen bei Eintritt des Berechtigten in das
Verfahren

Ist ein Dritter nach Art. 99 (5) in Bezug auf einen oder mehrere Vertrags-
staaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten (siehe I, 6,
dritter Absatz), so kann das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene
europaische Patent fiir diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche
Patentanspriiche, Beschreibungen und Zeichnungen enthalten, die sich
selbstverstandlich im Rahmen der urspringlichen Offenbarung halten
mussen.

4.2 Unterschiedliche Fassung bei unterschiedlichem Stand der Technik
nach Art. 54 (3) und (4)

C-lll, 8.1 ist entsprechend anzuwenden.

4.3 Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtstibergang auf
Grund einer Entscheidung gemaf Art. 61 sowie Regel 16 (1) und

()
C-lll, 8.2 ist entsprechend anzuwenden.
4.4  Unterschiedliche Fassung bei einem Vorbehalt nach Art. 167 (2)

C-lll, 8.3 ist entsprechend anzuwenden.
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4.5 Unterschiedliche Fassung bei Vorliegen alterer nationaler Rechte
C-lll, 8.4 ist entsprechend anzuwenden.

5. Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers

5.1  Aussetzung des Verfahrens Regel 13 (4)

Weist ein Dritter dem EPA wahrend eines Einspruchsverfahrens oder
wahrend der Einspruchsfrist nach, dass er gegen den Inhaber des euro-
paischen Patents ein Verfahren eingeleitet hat, in dem das europaische
Patent ihm zugesprochen werden soll, was durch eine entsprechende
Bestatigung des Gerichts erfolgen kann, so setzt die Einspruchsabteilung
das Einspruchsverfahren aus, es sei denn, dass der Dritte einer Fort-
setzung zustimmt. Diese Zustimmung ist dem EPA schriftlich zu erklaren
und ist unwiderruflich. Die Aussetzung darf jedoch erst angeordnet
werden, wenn die Einspruchsabteilung den Einspruch fir zulassig halt.
Die Beteiligten werden von der Anordnung der Aussetzung in Kenntnis
gesetzt.

5.2  Fortsetzung des Verfahrens

Mit der Entscheidung Uber die Aussetzung des Verfahrens oder spater  Regel 13 (3), (4)
kann die Einspruchsabteilung einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem sie

beabsichtigt, das Einspruchsverfahren ohne Riicksicht auf den Stand des

in VIl, 5.1 genannten, gegen den Patentinhaber eingeleiteten Verfahrens

fortzusetzen. Der Zeitpunkt ist dem Dritten, dem Patentinhaber und den

Ubrigen Beteiligten mitzuteilen. Wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht

nachgewiesen, dass eine rechtskraftige Entscheidung ergangen ist, so

kann die Einspruchsabteilung das Verfahren fortsetzen.

Wird ein Zeitpunkt fiir die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens fest-
gesetzt, so sollte dieser jedoch mit Ricksicht auf die Interessenlage des
Dritten, der am Verfahren erst nach Vorliegen einer fir ihn glnstigen
Entscheidung beteiligt ist, entsprechend der voraussichtlichen Dauer des
Gerichtsverfahrens zunachst so gewahlt werden, dass das Gerichtsver-
fahren bis dahin abgeschlossen sein kann. Ist zu dem festgesetzten Zeit-
punkt noch keine Entscheidung des Gerichts ergangen, so sollte das
Einspruchsverfahren jedenfalls dann weiter ausgesetzt werden, wenn mit
einer baldigen Gerichtsentscheidung gerechnet werden kann. Das Ein-
spruchsverfahren sollte aber fortgesetzt werden, wenn eine Verschlep-
pungsabsicht des Dritten erkennbar ist oder das Gerichtsverfahren in der
ersten Instanz zu Gunsten des Patentinhabers abgeschlossen und das
gerichtliche Verfahren durch Einlegung eines Rechtsmittels verlangert
wird. Eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens ohne Vorliegen eines
Gerichtsurteils wére auch dann in Betracht zu ziehen, wenn die
Aufrechterhaltung des Patents in unveranderter Fassung beschlossen
werden kann.

Wird der Einspruchsabteilung nachgewiesen, dass in dem Verfahren zur  Regel 13 (2), (4)
Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europaischen Patents

eine rechtskraftige Entscheidung ergangen ist, so teilt die Einspruchs-

abteilung dem Patentinhaber und den Ubrigen Beteiligten mit, dass das
Einspruchsverfahren von einem in der Mitteilung genannten Tag an

fortgesetzt wird. Ist die Entscheidung zu Gunsten des Dritten ergangen,

so darf das Verfahren erst nach Ablauf von drei Monaten nach Eintritt der

Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, dass

der Dritte die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens beantragt.
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5.3 Hemmung der Fristen

Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen
zur Zahlung der Jahresgebuhren werden durch die Aussetzung gehemmt.
An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens beginnt der noch nicht
verstrichene Teil einer Frist zu laufen; die nach Fortsetzung des
Verfahrens verbleibende Frist betragt jedoch mindestens zwei Monate.

Beispiel: Die Dreimonatsfrist der Regel 58 (5) begann am 3.1.1974; die
Aussetzung des Verfahrens erfolgte am 23.1.1974, die Fortsetzung am
1.10.1974. Vom ersten Monat (der am 2. Februar 1974 endet) verbleiben
noch 11 Tage (23. Januar - 2. Februar). Der noch nicht verstrichene Teil
der Frist betragt dann insgesamt 11 Tage und 2 Monate. Die Frist endet
am 11.12.1974.

5.4  Zustandige Abteilung

Die Rechtsabteilung ist fir Fragen im Zusammenhang mit der Unter-
brechung und Wiederaufnahme des Verfahrens zustandig (siehe
Mitteilung des EPA, ABI. 9/1990, 404).

6. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Féllen der
Regel 60

6.1  Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erléschen des
Patents

Hat der Patentinhaber fiir alle benannten Vertragsstaaten auf das euro-
paische Patent verzichtet oder ist das europaische Patent fiir alle diese
Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren auf Antrag des
Einsprechenden fortgesetzt werden. Der Antrag ist innerhalb von zwei
Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem die Einspruchsabteilung dem
Einsprechenden den Verzicht oder das Erléschen mitgeteilt hat. Der
Nachweis des Erléschens ist in der Regel durch Vorlage von Auszligen
aus den Patentregistern der benannten Vertragsstaaten zu fihren.

Hat der Patentinhaber im Falle eines Antrags auf Fortsetzung des
Verfahrens vor den zustandigen Behdrden in den benannten Staaten auf
alle Rechte aus dem Patent gegeniiber jedem von Anfang an verzichtet
oder geht innerhalb der Frist kein Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens
ein, so wird das Einspruchsverfahren eingestellt. Die Entscheidung tber
die Einstellung des Verfahrens wird den Beteiligten zugestellt.

Erklart stattdessen der Patentinhaber dem EPA gegenliber, dass er auf
das Patent verzichtet, so versteht das EPA dies als Antrag auf Widerruf
des Patents. Naheres zu diesem Verfahren siehe VIII, 1.2.5.

6.2 Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner
Geschaftsfahigkeit

Stirbt ein Einsprechender oder verliert er seine Geschaftsfahigkeit, so
kann das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung seiner Erben
oder gesetzlichen Vertreter von Amts wegen fortgesetzt werden, bei-
spielsweise wenn die Erbenermittlung oder die Bestellung eines neuen
gesetzlichen Vertreters das Verfahren ungebuhrlich lange verzdgern
wirde. Diese Bestimmung findet nicht nur bei Vorliegen eines einzigen
Einspruchs Anwendung. Sie gilt auch fir den Fall, dass nicht alle
Einsprechenden verstorben sind oder ihre Geschéaftsfahigkeit verloren
haben.
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Die Einspruchsabteilung sollte das Verfahren z. B. dann fortsetzen, wenn
der Patentinhaber auf den Einspruch hin Anderungen des Patents einge-
reicht hat (siehe T 560/90, nicht im ABI. verdffentlicht). Sie sollte es auch
dann fortsetzen, wenn sie nach dem Stand des Einspruchsverfahrens der
Auffassung ist, dass dieses voraussichtlich ohne zusatzliche Hilfe des
oder der betreffenden Einsprechenden und ohne aufwandige eigene
Ermittlungen zu einer Beschrankung oder zum Widerruf des europaischen
Patents flihren wird (siehe T 197/88, ABI. 10/1989, 412).

Dem Patentinhaber und gegebenenfalls den lbrigen Beteiligten wird mit-
geteilt, dass das Verfahren fortgesetzt wird, oder das Verfahren wird
eingestellt und die Entscheidung Uber die Einstellung des Verfahrens den
Beteiligten zugestellt.

6.3  Fortsetzung bei Zuriicknahme des Einspruchs

Das Einspruchsverfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn alle Ein-
spruche zurickgenommen werden. Fur die Entscheidung daruber, ob das
Verfahren fortgesetzt werden soll, gelten entsprechend die gleichen
Grundsétze wie unter VI, 6.2.

7. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Der vermeintliche Patentverletzer (siehel, 5) kann den Beitritt zum
Einspruchsverfahren innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklaren,
an dem die Verletzungsklage gegen ihn erhoben wurde bzw. an dem er
die Klage auf gerichtliche Feststellung, dass er das Patent nicht verletze,
erhoben hat. Der Beitritt ist schriftlich zu erklaren und zu begriinden. Er ist
erst wirksam, wenn die Einspruchsgebuhr in der in der Geblhrenordnung
zum EPU vorgeschriebenen Hohe entrichtet worden ist.

Ein Beitritt ist mdglich, solange ein Einspruchs- oder ein Beschwerde-
verfahren anhangig ist. Der Dritte wird nur dann Verfahrensbeteiligter,
wenn im Sinne von Art. 107 ein an dem zur Entscheidung fiihrenden
Verfahren Beteiligter Beschwerde eingelegt hat; andernfalls wird mit
Ablauf der Beschwerdefrist die Entscheidung der Einspruchsabteilung
rechtskraftig (siehe G 4/91, ABI. 6/1993, 339 und G 1/94, ABI. 11/1994,
787). Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprichen und zur
beschleunigten Bearbeitung vor den Beschwerdekammern auf Antrag
siehe E-VIII, 4 und 5.

8. Veroffentlichung einer neuen Patentschrift

Ist das europaische Patent in geandertem Umfang aufrechterhalten
worden, so gibt das EPA gleichzeitig mit der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Entscheidung Uber den Einspruch eine neue euro-
paische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patent-
anspriiche und gegebenenfalls die Zeichnungen in der geadnderten Form
enthalten sind.

Regel 54 ist auf die neue europaische Patentschrift entsprechend anzu-
wenden.
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KAPITEL VIII

ENTSCHEIDUNGEN DER EINSPRUCHSABTEILUNG
Allgemeines Uber Entscheidungen wird in E-X behandelt.

1. AbschlieBende Entscheidungen liber einen zuldssigen
Einspruch

1.1 Aligemeines

Die Einspruchsabteilung entscheidet abschliefend Uber den Einspruch
dadurch, dass sie das europaische Patent widerruft oder den Einspruch
zurliickweist oder die Aufrechterhaltung des europaischen Patents in
geandertem Umfang beschlieft. Wird der einzige zuldssige Einspruch
oder werden alle zulassigen Einspriiche zuriickgenommen und ist die Ein-
spruchsabteilung auf Grund der Aktenlage der Auffassung, dass kein
Anlal3 zur Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen besteht, so wird
das Verfahren mit einer formlichen Entscheidung eingestellt (Regel 60 (2)
Satz 2).

1.2  Widerruf des europaischen Patents
1.2.1  Widerruf aus sachlichen Griinden

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Art. 100 genann-  Art. 102 (1)
ten Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des europaischen Patents
entgegenstehen, so widerruft sie das europaische Patent. Zum Widerruf

wegen fehlenden Einverstandnisses des Patentinhabers siehe VI, 2.2, 4.2

und 7.2.2.

1.2.2 Widerruf wegen fehlender Druckkostengebihr oder fehlender
Ubersetzung

Hat der Patentinhaber die Druckkostengebuhr fiir eine neue europaische  Art. 102 (4), (5)
Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet oder die Ubersetzung der

geanderten Patentanspriiche in den beiden Amtssprachen des EPA, die

nicht die Verfahrenssprache sind, nicht rechtzeitig eingereicht (siehe VI,

7.2.3), so wird das europaische Patent widerrufen.

1.2.3 Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines neuen
Vertreters

Wird nach Unterbrechung des Einspruchsverfahrens nach Regel 90 (1) c)  Regel 90 (3) a)
von einem Patentinhaber ohne Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten

innerhalb der Zweimonatsfrist der Regel 90 (3) a) keine Anzeige Uber die

Bestellung des neuen Vertreters eingereicht (siehe E-VII, 2 i)), so wird das

europaische Patent widerrufen.

1.2.4 Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf

Der Widerruf des europaischen Patents ist in den in VIII, 1.2.2 und 1.2.3
genannten Fallen auch dann auszusprechen, wenn zwischen dem Ablauf
der Frist und dem Erlass der Entscheidung die versdumte Handlung nach-
geholt worden ist, es sei denn, dass ein Wiedereinsetzungsantrag vorliegt.
Dann ist zunachst Gber diesen zu entscheiden.
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1.2.5 Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrecht-
erhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist

Erklart der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in
der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine gednderte Fassung
vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch, wenn der
Patentinhaber den Widerruf des Patents beantragt.

Erklart ein Patentinhaber dem EPA gegeniber eindeutig, dass er auf sein
Patent verzichtet, so wird dies als Antrag auf Widerruf des Patents
verstanden (siehe T 237/86, ABI. 7/1988, 261). Ist der Antrag des Patent-
inhabers nicht eindeutig, so erhalt dieser die Mdglichkeit, den Widerruf
des Patents zu beantragen oder zu erklaren, dass er der Aufrecht-
erhaltung in der erteilten Fassung nicht zustimmt. Dies flhrt zum Widerruf
des Patents (siehe Rechtsauskunft 11/82, ABI. 2/1982, 57).

1.3  Zurlickweisung des Einspruchs

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Art. 100 genann-
ten Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des europaischen Patents in
unveranderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch
zurick.

1.4  Aufrechterhaltung des europaischen Patents in geandertem
Umfang

1.4.1 Erlass der Entscheidung

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berlcksichtigung
der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Ande-
rungen das europaische Patent und die Erfindung, die es zum Gegen-
stand hat, den Erfordernissen des EPU geniigen, so erlasst sie die Ent-
scheidung uber die Aufrechterhaltung des europaischen Patents in dem
geanderten Umfang.

Der Entscheidung geht das Verfahren gemaR VI, 7.2.1 bis 7.2.3 voraus.

1.4.2 Angabe der gednderten Fassung des europaischen Patents in der
Entscheidung

In der Entscheidung ist die der Aufrechterhaltung zu Grunde liegende
geanderte Fassung des europaischen Patents anzugeben.

2, Sonstige Entscheidungen

2.1 Entscheidung Uber die Unzulassigkeit eines Einspruchs oder
Beitritts

Zum Einspruch siehe IV, 3 und 5.5 und zum Beitritt eines vermeintlichen
Patentverletzers siehe 1V, 5.6 und VII, 7.

2.2 Ein Verfahren nicht abschliefende Entscheidungen
Diese Entscheidungen werden in E-X, 6 behandelt.

Zur Aufrechterhaltung des Patents mit geanderten Unterlagen
siehe VI, 7.2.2.
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2.3  Entscheidung Uber einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des
Betroffenen

Diese Entscheidung wird in E-VIII, 1.9.3 behandelt.

2.4  Entscheidung Uber die Wiedereinsetzung

Diese Entscheidung wird in E-VIII, 2.2.7 behandelt.

2.5 Entscheidung Uber die Einstellung des Einspruchsverfahrens

Diese Entscheidung wird in VII, 6 und in VIII, 1.1 behandelt.
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KAPITEL IX

KOSTEN

1. Kostenauferlegung

1.1 Allgemeines

Jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte tragt die ihm erwachsenen  Art. 104 (1)
Kosten selbst. Nur wenn durch eine mundliche Verhandlung oder eine
Beweisaufnahme Kosten verursacht worden sind, kann die Einspruchs-

abteilung, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, Uber eine Vertei-

lung dieser Kosten anders entscheiden.

Der Begriff "Beweisaufnahme" umfasst jegliche Form der Beweisauf-
nahme durch die Einspruchsabteilung. Dazu gehoéren unter anderem die
Vorlage von Urkunden, die Abgabe schriftlicher Erklarungen unter Eid und
die Vernehmung von Zeugen (siehe T 117/86, ABI. 10/1989, 401).

1.2  Entscheidung Uber die Verteilung der Kosten

Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung Uber den Einspruch  Regel 63 (1)
angeordnet. Sie ist ein Teil der Hauptentscheidung und ist in die Formel
der Entscheidung aufzunehmen.

In der Entscheidung wird nur die Verpflichtung des oder der Beteiligten
zur Kostentragung ausgesprochen. Die tatsachlichen Betrage, die ein
Beteiligter dem anderen zu erstatten hat, sind Gegenstand in der
Entscheidung Uber die Kostenfestsetzung (siehe 1X, 2).

Eine Erklarung, dass die Beteiligten ihre Kosten selbst zu tragen haben,
kann in die Grinde der Entscheidung Uber den Einspruch aufgenommen
werden und soll erfolgen, wenn ein Beteiligter einen Kostenantrag gestellt
hat, den die Einspruchsabteilung nicht fur gerechtfertigt halt.

Uber die Kosten kann die Einspruchsabteilung von Amts wegen ent-
scheiden, auch wenn kein Kostenantrag gestellt ist.

Bei Fehlen einer ausdricklichen Kostenentscheidung hat jeder am Ver-
fahren Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

1.3  Zu berlcksichtigende Kosten

Gegenstand der Kostenverteilung kénnen nur die Kosten sein, die zur  Regel 63 (1)
zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren.

Zu diesen Kosten gehoéren unter anderem

i) die Auslagen fur Zeugen und Sachverstandige sowie andere durch
eine Beweisaufnahme verursachte Kosten;

ii) die Vergutung fur die Vertreter der Beteiligten, soweit sie sich auf
die mundliche Verhandlung oder Beweisaufnahme beziehen, und

iii}) die unmittelbaren Aufwendungen der Beteiligten, d. h. ihre Reise-
kosten zum Termin der mindlichen Verhandlung oder der
Beweisaufnahme.

Kosten fir Uberflissige oder unerhebliche Beweismittel oder dergleichen
kénnen nicht Gegenstand der Kostenentscheidung sein.
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1.4  Prinzip der Billigkeit

Es entspricht der Billigkeit, eine Entscheidung Uber die Verteilung der
Kosten dann zu treffen, wenn die Kosten ganz oder teilweise durch ein
Verhalten eines Beteiligten verursacht werden, das mit der bei der
Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht,
also die Kosten schuldhaft durch leichtfertiges oder gar boswilliges
Handeln verursacht werden. Natlrlich kann aber jeder sein Recht bzw.
seine Interessen (z. B. der Patentinhaber sein Patent) mit allen im
Rahmen des Einspruchsverfahrens gesetzlich zulassigen Mitteln verteidi-
gen, also z. B. mindliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen bean-
tragen.

Durch Saumnisse oder nicht sachgemale Angriffs- bzw. Verteidigungs-
mittel verursachte Kosten kénnen somit dem veranlassenden Beteiligten
auferlegt werden, auch wenn er im Einspruchsverfahren obsiegt hat.

Beispiele fir die mogliche Anwendung des Billigkeitsprinzips:

Dem Patentinhaber kénnen die Kosten des Einsprechenden fir die
Vorbereitung einer anberaumten mindlichen Verhandlung auferlegt
werden, wenn er auf das Patent erst kurz vor dem Verhandlungstermin
verzichtet hat, obwohl die Aussichtslosigkeit auf Grund einer vom Einspre-
chenden entgegengehaltenen Druckschrift schon zum Zeitpunkt der
Anberaumung offensichtlich war, also die leichtfertige Verhaltensweise
des Patentinhabers allein von ihm zu vertreten war.

Entstehen den Gbrigen Beteiligten durch das verspatete Vorbringen eines
diesem Beteiligten nachweislich oder offensichtlich bereits friher
bekannten Stands der Technik, z. B. in Form einer eigenen Vorbenutzung,
zusatzliche Kosten durch nochmalige mindliche Verhandlung, so kénnen
die dadurch unnétig entstandenen Kosten dem Beteiligten auferlegt
werden, der diese durch sein verspatetes Vorbringen verschuldet hat.

Legt ein Beteiligter wichtige Tatsachen und Beweismittel ohne triftigen
Grund verspatet vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch
unndtige Kosten, so kann die Einspruchsabteilung dem ersteren
Beteiligten die Kosten auferlegen.

2, Kostenfestsetzungsverfahren

2.1 Kostenfestsetzung durch die Geschéaftsstelle

Die Geschaftsstelle der Einspruchsabteilung bzw. die vom Prasidenten
des EPA nach Regel 9 (4) bestimmte Geschéaftsstelle setzt auf Antrag
wenigstens eines Beteiligten den Betrag der Kosten fest, die auf Grund
einer Entscheidung Uber die Verteilung zu erstatten sind. Der Antrag ist
erst zuldssig, wenn die Entscheidung Uber die Verteilung der Kosten
rechtskraftig ist.

Dem Antrag sind eine Kostenberechnung und die zur Rechtfertigung der
einzelnen Betrdge dienenden Belege beizufiigen. Zur Festsetzung der
Kosten genligt es, dass sie glaubhaft gemacht werden.

Die Kostenfestsetzung der Geschéftsstelle wird den Beteiligten zugestellt.
2.2 Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Geschéftsstelle

Gegen die Kostenfestsetzung der Geschéaftsstelle ist der Antrag auf
Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zulassig.



TEILD IX-3

Der Antrag auf eine solche Entscheidung ist innerhalb eines Monats nach
Zustellung der Kostenfestsetzung der Geschéftsstelle schriftlich beim EPA
einzureichen und zu begrinden. Er gilt erst als gestellt, wenn die Kosten-
festsetzungsgebiihr in der in der Gebiihrenordnung zum EPU vorge-
schriebenen Héhe entrichtet worden ist.

Die Einspruchsabteilung entscheidet Uber den Antrag ohne miindliche
Verhandlung.

3. Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung

Jede unanfechtbare Entscheidung des EPA (ber die Festsetzung der
Kosten ist in jedem Vertragsstaat in Bezug auf die Vollstreckung wie ein
rechtskraftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats zu behandeln, in
dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Uberpriifung
dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen.

Unter "Entscheidung" im obigen Sinne ist auch die unanfechtbare Kosten-
festsetzung der Geschaftsstelle der Einspruchsabteilung zu verstehen.
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