5. Einspruch R 55'561

AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM FUNFTEN TEIL DES UBEREINKOMMENS

Regel 55 Inhalt der Einspruchsschrift

Die Einspruchsschrift muB3 enthalten:

a) den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes
oder Sitzes des Einsprechenden nach MaBgabe der Regel
26 Absatz 2 Buchstabe c;

b) die Nummer des européischen Patents, gegen das der
Einspruch eingelegt wird, sowie die Bezeichnung des In-
habers dieses Patents und der Erfindung;

c) eine Erklarung dariber, in welchem Umfang gegen das
européische Patent Einspruch eingelegt und auf welche
Einspruchsgriinde der Einspruch gestitzt wird, sowie die
Angabe [nicht Vorlage] der zur Begriindung vorgebrachten
Tatsachen und Beweismittel;

d) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen
Namen und seine Geschéftsanschrift nach MaBgabe der
Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c.

55

A 99 - Einspruch

A 100 - Einspruchsgriinde

A 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers
A 133 - Aligemeine Grundséatze der Vertretung

R 56 - Verwerfung des Einspruchs als unzulassig

A 101 - Priifung des Einspruchs

(2) Bei der Prifung des Einspruchs, die nach MaBgabe der Aus-

fihrungsordnung durchzufiihren ist, fordert die Einspruchsabtei-

lung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von
ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Beschei-
den oder zu den Schriftsdtzen anderer Beteiligter einzureichen.

Buchstabe a) Identitit des Einsprechenden

G 9/93 Der Patentinhaber kann nicht gegen sein eigenes Patent einsprechen

T 25/85 Steht die Identitat eines Einsprechenden vor Ablauf der Einspruchsfrist nicht fest, so ist der Einspruch unzulassig. Aber:

T 219/86 Ist die Identitat des Einsprechenden wegen eines echten Versehens in der Einspruchsschrift nicht richtig angegeben
worden, so kann dieser Fehler auch nach Ablauf der Einspruchsfrist gemaB R. 88 berichtigt werden.

T 635/88 Bestehen berechtigte Zweifel an der wahren Identitét des Einsprechenden, so kann er zur Abgabe einer schriftlichen
Erklarung (ggf. unter Eid nach A 117(1)g) aufgefordert werden. Bleiben die Zweifel bestehen, ist der Einspruch als unzu-
lassig zu verwerfen.

T 590/93 Beweismittel, die die persdnlichen Verhaltnisse (Geschéftsbetrieb des Arbeitgebers, fehlendes kommerzielles Interesse)
des Einsprechenden betreffen, reichen allein nicht aus um die Glaubwirdigkeit seiner Identitéat nach R 55 a) zu erschit-
tern. Notwendig ist Nachweis des wahren Einsprechenden.

T 798/93 Einspruch des zugelassenen Vertreters in eigenem Namen ist zuldssig (s. auch A 99)

Buchstabe b) Bezeichnung des Patents
T 317/86 Bei fehlender Bezeichnung der Erfindung nach R. 55 b) liegt kein Mangel i.S.v. R. 56 (2) vor, wenn das Patent aufgrund
DIV 1.2.2.2b) der sonstigen Angaben miihelos und zweifelsfrei ermittelt werden kann.
Buchstabe c¢) Umfang des Einspruchs, Beweislast

T 25/85 Einsprechender, Identifizierbarkeit Steht die Identitat eines Einsprechenden vor Ablauf der Einspruchsfrist nicht fest, so
ist der Einspruch unzuléssig.

T 222/85 Ein Einspruch kann unzuldssig sein, wenn er nicht verstanden werden kann, nicht jedoch, weil nur schwache Argumente
vorgetragen werden;

T 293/88 Wird nur der Hauptanspruch angegriffen, dann darf Umfang des Einspruchs nicht so verstanden werden, dass das Patent
mit allen ("prima facie" giltigen) Unteranspriichen widerrufen werden darf. Der Widerruf ohne weiteren Bescheid ist dann
ein wesentlicher Verfahrensfehler, insbesondere wenn der Pl noch beantragt, dass geénderte Anspriiche vorgelegt wer-
den sollen

T 550/88 Ein ausschlieBlich auf ein alteres nationales Rechts gestltzter Einspruch ist unzuléssig.

T 182/89 nach R 55 c) und R 56 (1) miissen alle geltend gemachten Einspruchsgriinde am Ende der 9M-Einspruchsfrist begriindet
sein, sonst sind sie fir sich jeweils unzuléssig;

T 448/89 Ein allgemeiner Hinweis auf Dokumente im Recherchenbericht ist nicht ausreichend, da diese nicht automatisch Teil des
Einspruchsverfahrens sind.

T 376/90 Eine fehlende Erklarung lGber den Umfang des Einspruchs ist dahingehend auszulegen, daf sich der Einspruch gegen
das Patent als Ganzes richtet, auch wenn neben dem (einzigen) unabhangigen Anspruch nur ein Teil der Unteranspriiche
ausdricklich angegriffen wird

T 204/91 fordert "Angaben", die Uber einen Hinweis hinausgehen;

T 925/91 Ein Einspruch ist zuldssig, wenn ausreichende Anzeichen von Tatsachen, Beweisen und Argumenten vorgelegt werden,
die von einem DF objektiv verstanden werden kénnen;

T 109/92 Ob der Vortrag zur Zulassigkeit ausreicht ist am Einreichungstag oder, bei Anderungen, am Ende der 9M-Einspruchsfrist

zu beurteilen.
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T 199/92
T 1019/92

T 82/93

T 274/95

T 1007/95

"Angaben" in R 55 ¢) bedeutet, dass der Pl die vorgetragenen Tatsachen ohne weiteres verstehen kann.

Antrag auf "Widerruf im vollem Umfang" erfullt das Erfordernis von R. 55 ¢). Auch wenn kein ST gegen abhangige An-
spriiche gerichtet ist, sind diese dann mit angegriffen;

Ein Patent ist im Einspruchsverfahren zu widerrufen, wenn
a) die Verfahrensanspriiche eines Gerats materiellrechtlich ein Verfahren zur Therapie (Art 52(4)) ist und
b) ein Kategoriewechsel zu einem Gerat wegen Art 123(3) nicht mdglich ist.

wenn ein Einspruchsgrund anfanglich geltend gemacht wird, spéater aber fallen gelassen wird, muss die Einspruchs-
abteilung diesen Grund nicht weiter priifen, auBer wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass er der Aufrechterhaltung des
Patents entgegensteht;

unzulassige Beschwerde; der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde muss der 1. Instanz entsprechen.
Sonst liegt beim Einspruchsverfahren ein neuer Einspruchsgrund vor.

Offenkundige Vorbenutzung und Beweislast

T 219/83 Werden entgegengesetzte Tatsachen behauptet, die jeweils nicht belegt werden kénnen, und kann der Sachverhalt nicht
von Amts wegen ermittelt werden, so geht dieser Nachteil zu Lasten des Einsprechenden.

T 328/87 Wird ein Einspruch auf eine Vorbenutzung gestiitzt, so missen innerhalb der Einspruchsfrist in der Einspruchsschrift alle
zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umsténde der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen sowie die
zur Begriindung vorgebrachten Beweismittel angegeben werden, damit die Regel 55 ¢) EPU erfiillt ist. Diese Regel
schreibt jedoch nicht vor, daB3 die Beweismittel innerhalb dieser Frist zur Akte gegeben werden.

T 270/90 jede Partei tragt die Beweislast fir Tatsachen, die sie geltend macht. Wenn der Einsprechende lberzeugende Beweise
liefert, verschiebt sich die Beweislast zum PI

T 522/94 RiLi D V 3.1.2 Anhand der Einspruchsschrift muss sich feststellen lassen, ob ein "SdT" der Offentlichkeit durch schriftli-
che oder mindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugénglich gemacht worden ist (Art 54 (2)
EPU) und worin er besteht. Begriindet nach R. 55 ¢): Es muB aus der Einspruchsschrift hervorgehen, "was" "wann"
unter welchen Umsténden - insbesondere "wem'"- zuganglich gemacht worden ist (Méglichkeit fir Patentinhaber und
Einspruchsabteilung, den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen zu prifen).

RiLi D IV Hierzu wird gegebenenfalls eine Frist gesetzt.

1.2.2.1v)

Regel 56 = Verwerfung des Einspruchs als unzuléassig 56

[= Formalpriifung des Einspruchs]
A 99 - Einspruch
(1) Stellt die Einspruchsabteilung fest, daB der Einspruch A 101 - Prifung des Einspruchs

Artikel 99 Absatz 1 sowie Regel 1 Absatz 1 und Regel 55 @ A 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Buchstabe c [substantiiert: Umfang, Einspruchsgriinde, An-
gabe der Tatsachen und Beweismittel] nicht entspricht oder
daB das europaische Patent, gegen das der Einspruch einge-
legt wird, nicht hinreichend bezeichnet ist, so verwirft sie den

R 1 - Ausnahmen von den Vorschriften Gber die Verfahrensspra-
che im schriftlichen Verfahren

R 55 - Inhalt der Einspruchsschrift

R 36(3) - (Behebbare Méngel) anwendbar aufgrund von R 61a

Einspruch als unzulassig, sofern die Méngel nicht bis zum
Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden sind.

O zur Identitat des Einsprechenden und zur Identitat des Pa-

(2) Stellt die Einspruchsabteilung fest, daB der Einspruch tents, gegen das Einspruch eingelegt wird, siehe RiLi D IV
anderen als den in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften [ins- 1.2.21

besondere R 61a iVm R 26 - R 36]) nicht entspricht, so teilt

sie dies dem Antragsteller mit und fordert ihn auf, innerhalb

einer von ihr zu bestimmenden Frist die festgestellten Mangel

zu beseitigen. Werden die Mangel nicht rechtzeitig beseitigt,
so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzu-

1assig.

(3) Jede Entscheidung, durch die ein Einspruch als unzulas-
sig verworfen wird, wird dem Patentinhaber mit einer Ab-
schrift des Einspruchs mitgeteilt.

Zusténdigkeit - R 9 und Mitt. d. Vizepras. GD2 vom 28.04.1999 (ABI. 99 S. 504, DVO 03 S. 312)

G 1/02

Verfahrenslauf

T 290/90

RiLi D IV
1.2.1

Stand 19.11.03

Die Bestimmungen unter den Nummern 4 und 6 der Mitteilung des Vizeprasidenten der Generaldiretion 2 vom 28.April
1999 (ABI.EPA 1999, 506)verstoBen nicht gegen libergeordnete Vorschriften.

parallel zum Beschwerdeverfahren bzgl. Zulassigkeit eines Einspruchs ist das Einspruchsverfahren bis zur Entschei-
dungsreife voran zu treiben; der ggf. unzuléssige Einspruch wird nach A 106 (1) S.2 bis zur Beschwerdeentscheidung als
zulassig behandelt.

® Mangel, bei denen der Einspruch als nicht eingelegt gilt:

L] Einspruchsgebiihr nicht oder nicht vollstéandig entrichtet

L] Unterschrift fehlt [Anspruch auf Méngelmitteilung! falls nicht erfolgt, kbnnen die Mdngel auch nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist noch behoben werden!]

. Faxbestatigung fehlt
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RiLi D IV
1.2.2

RiLiDIV 1.3

RiLiDIV 1.3

RiLi D IV 5.1

= Vollmacht fehlt

. Ubersetzung fehlt

Die Einspruchsgebuihr wird riickerstattet RiLi D 1V 1.4.1

Mangel, bei denen der Einspruch als unzuldssig verworfen wird:

1.2.2.1 @ Mangel nach R 56(1):

L] Einspr. nicht innerhalb der Frist eingereicht

. das Patent, gegen das Einspruch eingelegt wird, ist nicht hinreichend bezeichnet

= fehlende Erklarung, in welchem Umfang gegen Einspruch eingelegt wird

= fehlende Erklarung, auf welche Einspruchsgriinde der Einspr. gestitzt wird

=  fehlende Angabe der zur Begriindung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente
. fehlende Identifizierbarkeit des Einsprechenden

1.2.2.2 © Mangel nach R 56(2) [Anspruch auf Méngelmitteilung! falls nicht erfolgt, kénnen die Méngel auch nach
Ablauf der Einspruchsfrist noch behoben werden!J:

L] Name, Anschrift und Staat des Einsprechenden nicht vorschriftsmaBig genannt

Nummer des Patents, gegen das Einspruch eingelegt wird, ist nicht vorschriftsmaBig genannt

Name oder Geschaftsanschrift des bestellten Vertreters nicht vorschriftsmaBig genannt

Einsprechender hat weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat und hat keinen Vertreter bestellt

Die Einspruchsschrift genligt anderen in R 56(1) nicht genannten Vorschriften nicht (z. B. weicht zu sehr von den
Formvorschriften der R 36(2) ab)

R 56(1) nicht-behebbare Mangel (RF: Einspruch ist immer unzulissig @, keine Riickerst. der Einspr.geb.) => Mitt. nach
R 69 (1) Beantragung einer Entscheidung => Beschwerde

R 56(2) behebbare Mangel (RF: Einspruch ist entweder unzulassig © [Geb. w. nicht erst.] oder gilt als nicht eingelegt @
[Geb. w. zurlckerst.]) => Aufforderung zur Behebung

=> falls dieser nicht Nachgekommen wird R 69 (1)
=> Beantragung einer Entscheidung
=> Beschwerde

Falls eine Unzulassigkeit nicht durch den Formalsachbearbeiter festgestellt wurde, oder wurde diese erst spater einge-
bracht, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulassig. Hiergegen ist die Beschwerde gegeben.

Priifung der Zulassigkeit

G 3, 4/97 Strohmann:
1a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzuléssig, weil der als Einsprechender gem. R 55 a) Genannte im Auftrag
eines Dritten handelt.
1b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzuléssig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als miBbrduchliche Geset-
zesumgehung anzusehen ist.
1c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn
— der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;
— der Einsprechende im Rahmen einer typischerweise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttatigkeit im
Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfur die nach A 134 erforderliche Qualifikation zu besitzen.
1d: Eine miBbrduchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil
— ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen fiir einen Mandanten handelt; )
— ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPU im Auftrag eines Dritten han-
delt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

G 4/97 Die Zulassigkeit eines Einspruchs wegen der Identitat des Einsprechenden kann auch noch im Beschwerdeverfahren
angegriffen werden.

T 289/91 Wenn Einspruchsabteilung die Zulassigkeit nicht in Frage stellt, aber der Einsprechende diese angreift, dann muB dieser
Vorwurf geprift werden.

T 522/94 Die Zul&ssigkeit eines Einspruchs ist in jeder Phase des Einspruchs- und des anschlieBenden Einspruchsbeschwerde-
verfahrens (anhand der Einspruchsschrift und etwaiger weiterer innerhalb der Einspruchsfrist eingereichter Unterlagen)
von Amts wegen zu priifen. Die Frage der Zuldssigkeit kann und muss ggf. von der Kammer im Beschwerdeverfahren
gepruft werden, selbst wenn sie dort erstmals aufgeworfen wird (Siehe T 289/91, T 28/93).

RiLiDIV 5 Die Zulassigkeit des Einspruchs kann vom Patentinhaber angegriffen werden.

Zu Absatz (1) und (2)

T 149/85 Der Einspruch eines deutschen Einsprechenden in hollandischer Sprache ist auch dann unzuléssig, wenn er durch einen
hollandischen Anwalt vertreten ist.

T 222/85 Eine positive Mitteilung nach R 57(1), zur Zulassigkeit ist keine Entscheidung der Einspruchsabteilung. Eine spatere
Verwerfung des Einspruchs als unzuldssig nach R 56(1) ist nicht ausgeschlossen.

Ein Einspruch kann unzuldssig sein, wenn er nicht verstanden werden kann, nicht jedoch, weil nur schwache Argumente
vorgetragen werden;

T 317/86 Bei fehlender Bezeichnung der Erfindung nach R. 55 b) liegt kein Mangel i.S.v. R. 56 (2) vor, wenn das Patent aufgrund

RiLi D IV der sonstigen Angaben mihelos und zweifelsfrei ermittelt werden kann.

1.2.2.2ii

T 193/87 Wird der Einspruch in einer Nicht-Amtssprache (A 74(2)) erhoben und die Ubersetzung der Einspruchsschrift nicht frist-

T 323/87 gerecht eingereicht (R 6(2)), so gilt der Einspruch nach A 74(5) als nicht eingegangen (nicht als unzuléssig!). Daher ist
die Einspruchsgebuhr zurlickzuzahlen; keine Priifung der Zuldssigkeit nach R .56.

T 344/88 Eine erkennbar unrichtige Angabe der Nummer eines entgegengehaltenen Patents oder des Patents, gegen das Ein-

Stand 19.11.03

spruch eingelegt wurde, kann nach R 88 nach Ablauf der Einspruchsfrist korrigiert werden, wenn anhand der sonstigen
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Angaben eine Identifizierung méglich ist (Einspruch zuléssig).

T 550/88 Ein ausschlieBlich auf ein alteres nationales Rechts gestiitzter Einspruch ist unzuléssig.

T 665/89 Ein Einspruch, der durch einen (zur Vertretung) Nichtberechtigten unterzeichnet ist, ist so zu werten, als wenn die Unter-
schrift fehlt. Dies ist ein nach R 61ai.V.m. R 36(3) behebbarer Mangel. Wird der Mangel nicht behoben gilt der Einspruch
als nicht eingegangen.

T 925/91 Ein Einspruch wird nach R 56(1) bei Vorliegen der genannten Bedingungen als unzuldssig verworfen. Eine materiellrecht-
liche Prifung ist dann ausgeschlossen.

T 861/93 Unzuldssiger Einspruch Substantiierte Vortrag ist Zuléssigkeitsvoraussetzung dann, wenn Beziehung zwischen Ansprii-
chen des Streitpatents und genauen Zitaten aus den Entgegenhaltungen hergestellt werden

RiLi D IV Die Begrindung muB fur zumindest einen Einspruchsgrund so abgefaBt sein, daB er 1.2.2.1 e) ohne eigene Ermittlungen
geprift werden kann. Sonst ist der Einspruch unzulassig.

Zu Absatz (3)

RiLi D IV wenn der Einspruch als nicht eingelegt gilt, wird er als Einwendung Dritter gemaB A 115 behandelt und der Akteneinsicht

1.4.1 zuganglich gemacht.

RiLi D IV Entscheidung kann ohne Beteiligung des Einsprechenden getroffen werden.

1.4.2

Stand 19.11.03
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Regel 57 Vorbereitung der Einspruchspriifung

(1) Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber den
Einspruch mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu
bestimmenden Frist eine Stellungnahme und gegebenentalls
Anderungen [R 57a)] der Beschreibung, der Patentanspriiche
und der Zeichnungen einzureichen.

A 105
A 123

(2) Sind mehrere Einsprlche eingelegt worden, so teilt die
Einspruchsabteilung gleichzeitig mit der Mitteilung nach Ab-
satz 1 die Einspriiche den Ubrigen Einsprechenden mit.

(3) Die Einspruchsabteilung teilt die Stellungnahme des Pa-
tentinhabers und gegebenenfalls die Anderungen den (ibri-
gen Beteiligten mit und fordert sie auf, wenn sie dies flr
sachdienlich erachtet, sich innerhalb einer von ihr zu bestim-
menden Frist hierzu zu auBern. [danach Priifung A 101]

(4) Im Fall eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren
kann die Einspruchsabteilung von der Anwendung der Absat-
ze 1 bis 3 absehen.

57

A 101 - Prifung des Einspruchs
- Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers
- Anderungen

G 1/91 mangelnde Einheitlichkeit nach A 82 ist im Einspruchsverfahren unbeachtlich

G 9/92 Wenn der Pl keine Beschwerde einlegt kann er das Patent nur in der (in ge&ndertem Umfang) erteilten Fassung verteidi-
gen; Anderungen, die nicht durch die Beschwerde des anderen veranlasst sind kénnen zurlickgewiesen werden.

T 127/85 Die Streichung eines Merkmals wegen mangelnder Klarheit ohne Veranlassung durch den Einspruch ist unzuléssig.

T 23/86 "deutliche Fassung" der Anspriiche nach A 84 ist im Einspruchsverfahren nur zu priifen, wenn Anderungen nach A

T 89/89 102(3) vorgenommen wurden. Bei Unklarheit sind zur Interpretation auch die Beschreibung und die Zeichnungen heran-

st. Rsp. zuziehen.

T 295/87 Anderungen im Patent sind im Einspruchsverfahren nur zulassig, wenn sie notwendig und sachdienlich i.S.v. R 57(1) und
R 58(2) und durch einen (nicht notwendigerweise erhobenen) Einspruchsgrund veranlasst sind. (neue R 57a !!)

T 828/93 Wenn sich im Beschwerdeverfahren ergibt, dass im Einspruchsverfahren geénderte Anspriiche A 123(3) verletzen, kann
dem PI nicht verwehrt werden, von dieser Fassung wieder abzuriicken.

RiLi DIV 5.2 Die Aufforderung nach R 57(1) ergeht auch, wenn eine rechtskraftige Entscheidung, daB sie als nicht eingelegt gelten
oder unzulassig sind, noch aussteht.

RiLi D IV 5.6

Bei weit fortgeschrittenem Einspruchsverfahren wird der Beitretende aufgefordert, innerhalb einer Frist von einem Monat

mitzuteilen, ob er alle Mitteilungen und Stellungnahmen auch fir die zurlickliegende Zeit erhalten mdéchte.

Regel 57a Anderung des europdischen Patents

Unbeschadet Regel 87 kénnen die Beschreibung, die Patent-
anspriche und die Zeichnungen geédndert werden, soweit die
Anderungen durch Einspruchsgriinde nach Artikel 100 veran-
laBt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einspre-
chenden nicht geltend gemacht worden ist.

57a

A 123 - Anderungen

R 86 - Anderung der européaischen Patentanmeldung
(es sind keine weiteren Anspruchsgebiihren zu zahlen,
wenn neue Anspriiche formuliert werden)

R 87 - Unterschiedliche Patentanspriiche, Beschreibungen
und Zeichnungen fiir verschiedene Staaten [z. B. auf-
grund é&lterer nationaler Rechte]

Stellt das Européische Patentamt fest, daf fiir einen oder mehre-
re der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer friiheren euro-
paischen Patentanmeldung nach Artikel 54 Abséatze 3 und 4 zum
Stand der Technik gehort, oder wird ihm das Bestehen eines
alteren Rechts nach Artikel 139 Absatz 2 mitgeteilt, so kann die
europaische Patentanmeldung oder das europaische Patent fir
diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patent-
anspriiche und, wenn es das Européische Patentamt flr erforder-
lich halt, unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen
enthalten.

> gilt auch fir Einspruch, und zwar unabhangig von R 57a
(siehe RiLi D-IV 5.3 und C-1V, 6a mit Ausnahme der Zu-
ricknahme der Benennung und die Verweisung auf C-III,

8.4 in VIl, 4.5)!
G 1/91 mangelnde Einheitlichkeit nach A 82 ist im Einspruchsverfahren unbeachtlich
G 10/91 Anderungen sind gemaB A 102(3) in vollem Umfang auf die Erfllung der Erfordernisse des EPU zu priifen. (Klarheit A
84, Nachstliegender StdT, Zweiteilige Anspruchsform)
T 550/88 Auch auf Abgrenzung gegeniiber nationalen Rechten anwendbar, die gemaB A 138 entgegenstehen

Stand 19.11.03
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T 82/93

T 648/96

T 648/96

T 367/96

RiLi D-VI
7.2.2

Stand 19.11.03

Anderungen gemaB A 123(3) sind im Einspruch unzuléssig, wenn von "Verfahrenskategorie" in "Vorrichtungs-Kategorie"
geandert wird

Es werden wahrend der miindlichen Verhandlung eingereichte Unterlagen, u.a. auch Patentanspriiche, berticksichtigt,
wenn damit Einwanden der entscheidenden Instanz bzw. der Einsprechenden Rechnung getragen wird, oder wenn die
Unterlagen eindeutig gewahrbar sind.

Weisen die Anspriiche nach Anderung Unklarheiten auf, so sind diese gemaB A 123(2),(3) zu priifen. Dieser Verfah-
rensmangel fihrt zu einer Zuriickweisung nach A 10 VOBK

Art. 102(3) EPU erlaubt keine Einwande bzgl. mangelnder Basis in der Beschreibung fiir einen geanderten Anspruch, der
aus einer Kombination mit einem Unteranspruch hervorgeht, die durch einen Riickbezug gestitzt ist.

Wird das Patent in geénderter Fassung aufrecht erhalten, so erlasst die Abteilung eine Zwischenentscheidung nach A
106(3), gegen die die gesonderte Beschwerde zugelassen wird.
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Regel 58 Priifung des Einspruchs

(1) Alle Bescheide nach Artikel 101 Absatz 2 und alle hierzu
eingehenden Stellungnahmen werden den Beteiligten tUber-
sandt.

(2) In den Bescheiden, die nach Artikel 101 Absatz 2 an den
Patentinhaber ergehen, wird dieser gegebenenfalls aufgefor-
dert, soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentanspri-
che und die Zeichnungen in gednderter Form einzureichen.

(3) Die Bescheide, die nach Artikel 101 Absatz 2 an den Pa-
tentinhaber ergehen, sind soweit erforderlich zu begriinden;
dabei sollen alle Griinde zusammengefaBt werden, die der
Aufrechterhaltung des europaischen Patents entgegenste-
hen.

(4) Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents in geandertem Umfang beschlieBt, teilt
sie den Beteiligten mit @, in welchem Umfang sie das Patent
aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert sie auf, innerhalb
von zwei Monaten @ Stellung zu nehmen, wenn sie mit der
Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll,
nicht einverstanden sind.

(5) Ist ein Beteiligter mit der von der Einspruchsabteilung
mitgeteilten Fassung nicht einverstanden, so kann das Ein-
spruchsverfahren fortgesetzt werden; andernfalls © fordert
die Einspruchsabteilung den Patentinhaber nach Ablauf der
in Absatz 4 genannten Frist auf, innerhalb von drei Monaten
@ die Druckkostengeblhr @ flir eine neue européische Pa-
tentschrift zu entrichten und eine Ubersetzung © der geén-
derten Patentanspriche in den beiden Amtssprachen des
Europaischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfah-
renssprache sind. [keine WB @, jedoch Nachfrist nach R
58(6); WE +]

(6) Werden die nach Absatz 5 erforderlichen Handlungen
nicht rechtzeitig vorgenommen, so kénnen sie noch innerhalb
einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung einer Mittei-
lung, in der auf die Fristversdumung hingewiesen wird, wirk-
sam vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine
Zuschlagsgebuhr in Héhe der zweifachen Druckkostengebuihr
fir eine neue européische Patentschrift entrichtet wird.

(7) In der Mitteilung der Einspruchsabteilung nach Absatz 5
werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine
Ubersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(8) In der Entscheidung, durch die das européische Patent in
geandertem Umfang aufrechterhalten wird, ist die der Auf-
rechterhaltung zugrundeliegende Fassung des europaischen
Patents anzugeben.

58

A 102(4)(5) - Einspruch
A 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers
A 123 - Anderungen

O Mitt. des EPA vom 14.07.89 (iber die Anwendung der R
58(4) im Einspruchsverfahren, Abl. 89, 393; DVO 03 S. 400 f:
"Mitteilung" kann unter folgenden Voraussetzungen entfallen;
dann kann gleich eine Zwischenentscheidung ergehen:

PI hat erteilbare Fassung vorgelegt oder gebilligt und dem Ein-
sprechenden wurde rechtliches Gehor gewahrt.

Dies ist der Regelfall. Die Zwischenentscheidung dient dazu, eine
eingeschrankte Fassung des Patents rechtskréftig festzustellen;
Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung wird zugelassen.
Nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung wird Verfahren
durch Mitteilung nach Abs.(5) fortgesetzt.

Bei Hilfsantrag des Pl ergeht idR Zwischenentscheidung mit
Grunden, warum Hauptantrag nicht gewéahrbar, und mit der Fest-
stellung, dass Hilfsantrag gewéahrbar. Nach Rechtskraft wird mit
"2. Phase", d.h. mit Mitt nach Abs.(5) fortgesetzt. Rechtskraft der
Zwischentscheidung ersetzt Zustimmung des Pl und das Verfah-
ren nach Abs (4).

@® Fristen sind nicht WB-fahig weil A 121 nur flr "Anmeldung"”
gulltig ist

© Rechtskraft der Zwischenentscheidung ersetzt Zustimmung
nach R 58(5), siche @

O gem. A 2, Nr. 9 GebO 50€

@ Erneute Ubersetzung der gesamten Europaischen Patent-
schrift nach A 65(1) verlangen alle Lander auBer LU, MC

Zu den Absétzen (1)-(3)

G 8/83 Die Riicknahme des Einspruchs durch den allein beschwerdefiihrenden Einsprechenden beendet das Beschwerdever-
fahren.

G 1/91 mangelnde Einheitlichkeit nach Art. 82 ist im Einspruchsverfahren unbeachtlich

G 9/91 Die Prifungsbefugnis der Einspruchsabteilung und der BK hangt vom Umfang ab, in dem gemaB R 55 c) Einspruch

G 10/91 eingelegt wurde; von vernichtetem Anspruch abhangige Anspriiche kénnen jedoch auch dann geprift werden, wenn sie

(T 9/87) nicht ausdriicklich angefochten wurden, sofern ihre Giiltigkeit mit dem vorliegenden Material "prima facie" in Frage steht.

G 10/91 Grundsatzlich prift die Einspruchsabteilung nur die Einspruchsgriinde, die nach Art. 99 (1) ordnungsgemaB vorgebracht
wurden. Ausnahmsweise kann sie im Wege der Amtsermittlung nach A 174(1) auch andere Einspruchsgriinde priifen,
die "prima facie" der Aufrechterhaltung entgegenzustehen zu scheinen. Aber:

G 1/95 Das Beschwerdeverfahren ist ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Daher werden neue Einspruchsgriinde werden von

G 7/95 der BK nur mit Einverstandnis des Pl geprift

T 185/88 Eine formgerechte Einspruchsbegriindung liegt vor, wenn die einzige zum Beleg fir das ausschlieBlich behauptete Feh-

Stand 19.11.03

len erfinderischer Tatigkeit zitierte Entgegenhaltung (hier: deutsche Patentschrift) zwar nach dem Anmeldetag bzw. Priori-
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T 227/88

T 293/88

T 550/88

T 156/90

RiLi D-VI 3

RiLi D-VI 4
RiLi D-VI 4.2

RiLi D VI 5.

RiLi D VI
7.21
RA 11/82

DVO 03 S.
576

tatstag veréffentlicht ist, jedoch einen Hinweis auf die vor dem Anmeldetag bzw. Prioritatstag bekanntgewordene Verof-
fentlichung (hier: deutsche Offenlegungsschrift) enthalt.

In allen Fallen, in denen vom Patentinhaber Anderungen beantragt werden, die nicht gegen Artikel 123 EPU verstoBen,
sind die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer aufgrund des Artikels 102 (3) EPU dafiir zusténdig und also
auch befugt, unter Zugrundelegung der Erfordernisse des Ubereinkommens insgesamt (iber das geanderte Patent zu
entscheiden. Diese Befugnis ist damit umfassender als die in Artikel 102 (1) und (2) EPU vorgesehene, die ausdriicklich
auf die Prifung der in Artikel 100 EPU genannten Einspruchsgriinde beschrankt ist.

Wird nur der Hauptanspruch angegriffen, dann darf Umfang des Einspruchs nicht so verstanden werden, daB das Patent
mit allen ("prima facie" gultigen) Unteranspriichen widerrufen werden darf. Der Widerruf ohne weiteren Bescheid ist dann
ein wesentlicher Verfahrensfehler, insbesondere wenn der Pl noch beantragt, daB geénderte Anspriiche vorgelegt wer-
den sollen

Anderungen im Einspruchsverfahren, die lediglich aufgrund bestehender &lterer nationaler Rechte vorgeschlagen wer-
den, sind weder notwendig noch sachdienlich im Sinne der Regel 58 (2) EPU und daher nicht zulassig (in Abweichung
von den Richtlinien C-Ill, 8.4).

Wenn die einzigen in der Einspruchsschrift genannten Tatsachen und Beweismittel die vorgebrachten Einspruchsgriinde
aus rechtlichen Griinden nicht stlitzen kdnnen (wenn nur altere nationale Rechte vorgebracht werden), ist der Einspruch
unzuléssig.

Erklart der Einsprechende seine Zustimmung (R. 58 (6)) zu noch vom PI vorzunehmenden Anderungen (und werden
diese so durchgefihrt), so ist die Beschwerde gegen die Aufrechterhaltung in der gednderten Fassung erfolglos, soweit
sie sich auf das Argument des Einsprechenden stitzt, er kénne seine Zustimmung nicht aufrechterhalten.

Aufforderung zur Stellungnahme

3.1 Prifungsbescheide

3.2 Ladung zur mdl. Verh.: Schriftsatze oder Anderungen kénnen idR bis 1 M. (R 84 gilt nicht, diese Frist ist nicht verlan-
gerbar!) vor dem Tag der mdl. Verh. eingereicht werden.

Bescheide der Einspruchsabteilung

Aufforderung zur Anderung sind nur Vorschlage, die einer Zustimmung bedirfen. Ohne Zustimmung wird das Patent
widerrufen, falls es nicht schutzféhig ist.

Verspétet eingereichte Anderungsantrage brauchen nicht berlcksichtigt zu werden (siehe auch T 406/86)

evil. zusatzliche Recherche nétig

Falls ein Bescheid Uber die beabsichtigte Neufassung an die Beteiligten Gbesandt wurde, so ist eine Mitteilung nach
Regel 58 (4) nicht erforderlich.

Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren

Zu Absatz (4)

Mitt 14.07.89 (DVO 03 S. 400) zur Anwendung der R 58(4) hinsichtlich der Entscheidung in Form von Zwischenentscheidungen, zur Ver-
meidung der Zahlung von Gebihren

G 1/88 eine gesonderte Beschwerde nach A 106(3) gegen eine solche Zwischenentscheidung ist auch dann nicht ausgeschlos-
sen, wenn der Pl auf die Mitteilung nach R 58(4) nicht reagiert hat.

T 219/83 Mitteilung nach R 58(4) nach einer MV ist nur erforderlich, wenn den Beteiligten eine abschlieBende sachliche Stellung-
nahme in der MV nicht zuzumuten war.

T 89/90 nach (im Regelfall sogar anstelle @, DVO 03, S. 400) der Mitteilung nach R 58(4) ist eine Zwischenentscheidung Uber

D VI7.2.2 aufrechterhaltbare (in geénderter) Fassung nach A 102(3) zulassig.

Zu Absatz (6)

G 1/90 wenn in der Nachfrist die Druckkosten nicht entrichtet werden ergeht keine Mitteilung nach R. 69, sondern das Patent
wird durch Entscheidung vom Formalprifer (R. 9 (3)) widerrufen (nicht Zurlickweisung der Patentanmeldung). Die Frist in
Abs.(5) ist jedoch WE-fahig!

RiLi D VI 7.1 Im schriftlichen Verfahren werden Eingaben, die nach der Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle eingehen,
nicht mehr bertcksichtigt (G 12/91).

Regel 59 Anforderung von Unterlagen 59

Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteilig- A 101 - Priifung des Einspruchs

ten genannt werden, sind zusammen mit dem Einspruch oder A 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers
dem schriftlichen Vorbringen in zwei Stiicken einzureichen.

Sind solche Unterlagen nicht beigefligt und werden sie nach

Aufforderung durch das Europaische Patentamt nicht recht-

zeitig nachgereicht, so braucht das Européische Patentamt

das darauf gestitzte Vorbringen nicht zu berlcksichtigen.

Stand 19.11.03
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Regel 60 Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von
Amts wegen

(1) Hat der Patentinhaber fiir alle benannten Vertragsstaaten
auf das europaische Patent verzichtet oder ist das européi-
sche Patent fiir alle diese Staaten erloschen, so kann das
Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortge-
setzt werden; der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach
dem Tag zu stellen, an dem ihm das Européische Patentamt
den Verzicht oder das Erléschen mitgeteilt hat.

(2) Stirbt ein Einsprechender oder verliert er seine Geschafts-
fahigkeit, so kann das Einspruchsverfahren auch ohne die
Beteiligung seiner Erben oder gesetzlichen Vertreter von
Amts wegen fortgesetzt werden. Das Verfahren kann auch
fortgesetzt werden, wenn der Einspruch zurlickgenommen
wird @.

60

A 99 - Einspruch
A 101 - Prifung des Einspruchs
A 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

O R 60(2) gilt nicht fur Beschwerde! G7, 8/91

Zu Absatz (1)

T 329/88 R. 60(1) gilt im Beschwerdeverfahren analog. Ohne Antrag wird das Verfahren ohne Sachentscheidung beendet, wenn
das Patent in allen Vertragsstaaten erloschen ist.

T 560/90 Verfahren MUSS fortgesetzt werden, wenn Patentinhaber Anderungen beantragt hat.

T 833/94 Das Erléschen des Patents muss bewiesen werden, andernfalls wird das Verfahren fortgesetzt.

D VIl 6.1 keine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, wenn der Pl gegeniiber jedermann auf alle Rechte aus dem Patent von

Anfang an verzichtet

Zu Absatz (2)

T 197/88 Wird der Einspruch nach der Mitteilung nach R 58(4) zuriickgenommen, so sollte das Verfahren im Interesse der Offent-

T 560/90 lichkeit nach R 60(2) fortgeflihrt werden, wenn der Pl Anderungen eingereicht hat (T 560/90) und/oder die Einspruchsab-

D VIl 6.2 teilung nach dem aktuellen Verfahrensstand der Auffassung ist, dass auch ohne den Einsprechenden und ohne aufwen-

D VIl 6.3 dige eigene Ermittlungen voraussichtlich der Widerruf oder die beschrénkte Aufrechterhaltung zu beschlieBen ist (T
197/88).

EVI1.2 Der Offenkundigkeit einer behaupteten Vorbenutzung ist nicht nachzugehen, wenn der dies geltend machende Einspre-

chende aus dem Verfahren ausgeschieden ist und die Beweisaufnahme sich nicht einfach und mit geringen Kosten

durchflihren lasst.

D VI 1.1 Die Einstellung des Verfahrens erfolgt durch férmliche Entscheidung

Riicknahme des Einspruchs, wenn Einsprechender einziger Beschwerdefiihrer

G 8/93 Ist der Einsprechende einziger Beschwerdefiihrer beendet die Ricknahme des Einspruchs unmittelbar das Beschwerde-
(T 117/86 verfahren, auch wenn die BK von der Patentfahigkeit nicht Gberzeugt ist. Dies ist unabhangig von der Zustimmung des

T 129/88) PI.

Riicknahme des Einspruchs, wenn Einsprechender Beschwerdegegner

T 789/89 Die Ricknahme des Einspruchs beendet das Beschwerdeverfahren nicht, der Einsprechende ist hinsichtlich Sachfragen
st. Rspr. nicht mehr beteiligt, bleibt aber in Kostenfragen Verfahrensbeteiligter

Einsprechender und Pl legen Beschwerde ein:

Einsprechender nimmt Beschwerde zurlick -> Pl bekommt Entscheidung

Einsprechender nimmt Einspruch zuriick -> Pl bekommt Entscheidung

PI nimmt Beschwerde zuriick -> Einsprechender bekommt Entscheidung

G 7,8/91 Ricknahme der Beschwerde beendet das Beschwerdeverfahren fiir Sachfragen der 1. Instanz

G 8/93 Rucknahme des Einspruchs ohne Riicknahme der Beschwerde beendet Beschwerde auch wenn Pl nicht zustimmt

Regel 61 Rechtsiibergang des europaischen Patents @

Regel 20 ist auf einen Rechtsiibergang des europaischen Pa-
tents wahrend der Einspruchsfrist oder der Dauer des Ein-
spruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

O R 61 zentrale Umschreibung beim EPA nicht von allen Mitgliedstaaten

61

A 2- Européisches Patent
A 71 - Ubergang u. Bestellung von Rechten
A 99 - EINSPRUCH

R 20 Eintragung von Rechtsiibergéngen

anerkannt und EPU Umschreibung wird damit nicht Gberall auf Antrag

Ubernommenl!
siehe nationales Recht Kap. IX; S. 160 ff, Spalte 6 fir Akzeptanz in
den Vertragsstaaten, nein: IE, IT, AT, SI; Erstr. AL, LT, MK, RO

Stand 19.11.03
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T 553/90 Wird das europaische Patent wahrend des Einspruchsverfahrens umgeschrieben, so tritt der neu im Patentregister einge-
tragene Patentinhaber sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren an die Stelle des bisherigen Patentinha-
bers. Die Passivlegitimation des antragsgemaf in das Européische Patentregister eingetragenen neuen Pl im Ein-
spruchsverfahren kann vom Einsprechenden nicht in Frage gestellt werden.

Sin- Rechtsiibergang richtet sich nach nationalem Recht. Lasst das nat. Recht die Ubertzragung durch formlosen (mdl.) Ver-

ger/Staud. S. trag zu (z. B. DE), so muss gem R 20(1) trotzdem fiir die Eintragung im europ. Register der Abschluss eines solchen

260 Vertrages schriftlich nachgewiesen werden.

Regel 61a Unterlagen im Einspruchsverfahren

Die Vorschriften von Kapitel Il des Dritten Teils der Ausfiihrungs-
ordnung [R 26-36] sind auf die im Einspruchsverfahren einge-
reichten Unterlagen entsprechend anzuwenden.

G 1/91 Ausnahme: R 30 — Einheitlichkeit

© Der Begriff ,Unterlagen” bezieht sich auf Schriftstiicke und
NICHT auf Anspriiche. Daher sind zum Beispiel bei einem durch
ein Einspruchsverfahren verursachtes Uberschreiten der Anzahl
von 10 Anspriichen KEINE zusétzlichen Anspruchsgebiihren
notwendig.

61a

A 99 - Einspruch
A 101 - Prifung des Einspruchs
A 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

R 26 - Erteilungsantrag

R 27 - Inhalt der Beschreibung

R 27a - Erfordernisse europaischer Patentanmeldungen
betreffend Nucleotid- und Aminosauresequenzen

R 28 - Hinterlegung von biologischem Material

R 28a - Erneute Hinterlegung von biologischem Material

R 29 - Form und Inhalt der Patentanspriiche

R 87 - Unterschiedliche Patentanspriiche, Beschreibungen
und Zeichnungen fir verschiedene Staaten

R 30 - Einheitlichkeit der Erfindung

R 31 - Gebiihrenpflichtige Patentanspriiche

R 32 - Form der Zeichnungen

R 33 - Form und Inhalt der Zusammenfassung

R 34 - Unzulassige Angaben

R 35 - Allgemeine Bestimmungen Uber die Form der Anmel-
dungsunterlagen

R 36 - Unterlagen nach Einreichung der ePA

Regel 62 Form der neuen europaischen Patentschrift im

Einspruchsverfahren

Regel 49 Absétze 1 und 2 ist auf die neue europaische Patent-
schrift entsprechend anzuwenden.

62

A 103 - Verbffentlichung einer neuen européischen Patent-

schrift

R 49 - Form der Verdffentlichung der europdischen Patent-
anmeldungen und europédischen Recherchenberich-
te

T 113/94  Die vollstandige Unterlagen sind nicht er-

wiinscht, lediglich die geénderten Passagen we-

Regel 62a Neue Urkunde iiber das européische Patent

Regel 54 ist auf die neue europaische Patentschrift entspre-
chend anzuwenden.

gen Verfahrensdkonomie.
62a

A 103 - Verbffentlichung einer neuen européischen Patent-
schrift
R 54 - Urkunde Uber das européische Patent

Regel 63  Kosten

(1) Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung uber den Ein-
spruch angeordnet. Es kénnen nur die Kosten beriicksichtigt
werden, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte
notwendig waren. Zu den Kosten gehért die Vergltung fur die
Vertreter der Beteiligten.

(2) Dem Antrag auf Kostenfestsetzung sind eine Kosten-
berechnung und die Belege beizufligen. Der Antrag ist erst zu-
l&ssig, wenn die Entscheidung, fiir die die Kostenfestsetzung
beantragt wird, rechtskraftig ist. Zur Festsetzung der Kosten
genlgt es, dass sie glaubhaft gemacht werden.

(3) Der Antrag auf Entscheidung der Einspruchsabteilung tber
die Kostenfestsetzung der Geschéftsstelle ist innerhalb eines
Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung schriftlich beim
Europaischen Patentamt einzureichen und zu begrinden. Der
Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Kostenfestsetzungsgebihr
© entrichtet worden ist.

(4) Die Einspruchsabteilung entscheidet liber den in Absatz 3
genannten Antrag ohne mindliche Verhandlung.

Stand 19.11.03
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A 104 - Kosten des Einspruchsverfahrens
A 106 - Beschwerdefahige Entscheidungen

© Gebiihr nach A 2 Nr. 16 GebO
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T 867/92 Late citation =~ Spates Vortragen rechtfertigt (18 Monate) Kostenverteilung

T 930/92 wenn eine geladene Partei nicht erscheint, ohne das EPA zu informieren, kann es gerechtfertigt sein, dass diese die
Kosten (z. B. fiir Vertreter, Angestellte) der erschienenen Partei tragt.

Stand 19.11.03
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AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM SECHSTEN TEIL DES UBEREINKOMMENS

Regel 64 Inhalt der Beschwerdeschrift 6 4

Die Beschwerdeschrift muf3 enthalten: A 108 - Frist und Form
R 65 - Verwerfung der Beschwerde als unzuléssig
a) den Namen und die Anschrift des Beschwerdefiihrers

nach MaBgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c; A 110 - Prifung der Beschwerde
9 9 (2) Bei der Priifung der Beschwerde, die nach MaBgabe der Aus-

. . . fihrungsordnung durchzufiihren ist, fordert die Beschwerdekammer
b) einen Antrag, der die angefochtene Entsc_:_heldung und die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu

den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Anderung oder  pogtimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder
Aufhebung begehrt wird. zu den Schriftsatzen anderer Beteiligter einzureichen.

Zu Absatz a)

T 146/86 Nach der Entscheidung kann R 64a) nicht in der Weise ausgelegt werden, dass auch die Staatsangehdrigkeit des Be-
schwerdefiihrers und der Staat seines Wohnsitzes oder Sitzes angegeben werden missten.

T 483/90 Der Beschwerdefiihrer ist auch dann, wenn er mit falschem Namen und ohne Adresse genannt ist, ausreichend identifi-

T 867/91 zierbar, wenn er als "friiherer Einsprechender" bezeichnet wird und das angegriffene Patent und der Vertreter richtig
genannt sind.

J 19/90 nur Zahlung der Beschwerdegebuhr ist keine zuléssige Einlegung der Beschwerde

T 371/92

T 340/92 wenn statt der Beschwerdefiihrerin deren Muttergesellschaft angegeben wird, kann dieser Mangel bei korrekter Angabe

des Vertreters nach R. 65 (2) geheilt werden

T 97/98 Berichtigung des Namens d. Beschwerdeflihrers ist nach R 64a) zulassig, wenn die wirkliche Absicht darin bestand, die
Beschwerde im Namen dieser Person einzulegen; es muss hinreichende Wahrscheinlichkeit gezeigt werden, dass die
Beschwerde im Namen dieser Person hétte eingelegt werden sollen.

Zu Absatz b)

T 213/85 Die Beschwerde wird im nachhinein unzul&ssig, wenn sich der Pl in der Begriindung nur mit der Patentféhigkeit aber
nicht mit der Zuléssigkeit beschéftigt, wegen der der Einspruch zurlickgewiesen wurde;

T 632/91 "legen wir gegen Entscheidung ... Beschwerde ein" bedeutet Anfechtung in vollem Umfang und ist im Hinblick auf R 64
T 932/93 b) zuléssig. Der Antrag so auszulegen, dass der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Antrag aufrechter-
T 32/81 halten wird.

T 7/81

T 631/91 Der Umfang der Beschwerde lasst sich aus dem gesamten Vorbringen entnehmen (Hier: der Antrag aus dem Ein-

T 273/92 spruchsverfahren wurde auch fir das Beschwerdeverfahren Gbernommen)

T 727/91

Unbedingtheit der Beschwerde

J 16/94 ©@ Eine Beschwerdeschrift entspricht nur dann A 108 S.1 und R 64b), wenn in ihr die definitive Absicht zum Ausdruck
kommt, eine beschwerdefahige Entscheidung anzufechten. Eine Beschwerde, die hilfsweise unter der Bedingung einge-
legt wird, dass dem Hauptantrag (hier: Wiedereinsetzung) von der 1. Instanz nicht stattgegeben wird, ist deshalb unzu-
lassig.

Regel 65 Verwerfung der Beschwerde als unzulassig 6 5

(1) Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln 106 bis 108
sowie Regel 1 Absatz 1 und Regel 64 Buchstabe b, so ver-
wirft die Beschwerdekammer sie als unzuldssig [siehe @ bei
R 64 oben], sofern die Mangel nicht bis zum Ablauf der
nach Artikel 108 maBgebenden Fristen beseitigt worden
sind.

(2) Stellt die Beschwerdekammer fest, daB die Beschwerde
der Regel 64 Buchstabe a nicht entspricht, so teilt sie dies
dem Beschwerdefiihrer mit und fordert ihn auf, innerhalb
einer von ihr zu bestimmenden Frist die festgestellten Man-
gel zu beseitigen. Werden die Méngel nicht rechtzeitig be-
seitigt, so verwirft die Beschwerdekammer die Beschwerde
als unzuléssig.

G 1/88 Eine Beschwerde ist nicht deshalb unzulassig, weil der Beschwerdefuhrer auf eine Mitteilung nach R 58 (4) nicht reagiert
hat

T 220/83 Die rechtlichen und tatséchlichen Grinde, aus denen sich nach Ansicht des Beschwerdefiihrers die Unrichtigkeit der

st. Rsp angefochtenen Entscheidung ergibt, miissen so angegeben werden, dass sie unmittelbar verstandlich sind (auch J
22/86);

Stand 19.11.03
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T89/84, T Wenn die Beschwerde als unzuléssig verworfen wird, wird die Beschwerdegebiihr NICHT zuriickerstattet!

13/82, T 324/90

T 213/85 Die Beschwerde wird im nachhinein unzuldssig, wenn sich der Pl in der Begriindung nur mit der Patentféhigkeit aber
nicht mit der Zulassigkeit beschéftigt, wegen der der Einspruch zur(ickgewiesen wurde;

T 389/86 Einlegung der Beschwerde nach Verkiindung der Entscheidung in der mindl. Verhandlung und vor Zustellung der schrift-
lichen Begrundung ist zulassig

T 105/87 Die Vorlage neuer Anspriiche durch den Pl ohne Angriff gegen die Entscheidung selber ist als Beschwerdebegriindung

T 563/91 zulassig, wenn die Entscheidung auf die neuen Anspriiche nicht mehr passt.

T 323/87 Eine bereits entrichtete Beschwerdegeblihr muss zurlickgezahlt werden, wenn keine Beschwerde vorliegt (im vorliegen-
den Fall ist die in Artikel 14 (5) EPU vorgesehene Ubersetzung nicht rechtzeitig eingereicht worden, so dass die Be-
schwerde als nicht eingelegt gilt).

T 534/89 Der bloBe Verweis auf das Vorbringen im Einspruchsverfahren ist keine ausreichende Begriindung, wenn umfangreiche
Untersuchungen notwendig sind, um den Inhalt der Beschwerde zu ermitteln.

T 154/90 Wird eine Beschwerde bzgl. der Sachentscheidung als unzulédssig verworfen ist die Beschwerde gegen Kostenverteilung

T 753/92 allein unzuldssig (A 106(4)).

T 611/90 Eine Begriindung, die nicht die Griinde der Entscheidung angreift, aber Argumente vorbringt, die denselben Einspruchs-

T 938/91 grund betreffen, auf dem die Entscheidung basierte, ist ausreichend.

T 925/91 Prift die Einspruchsabteilung die sachliche Begriindung eines Einspruchs und weist ihn dann als unzulassig zuriick, ist
eine Beschwerdebegriindung auf reinen Sachargumenten eigentlich unzureichend. Dann liegt aber irrefihrendes Verhal-
ten vor, und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (G 5/88) ist die Beschwerde trotzdem zuzulassen.

T152/95 Die Zuléssigkeit des Einspruchs kann erstmals auch erst in dem Beschwerdeverfahren bestritten werden.

T 389/95 Eine Beschwerde ist auch dann nicht unzulassig, wenn die Einspruchsgriinde die selben bleiben, jedoch die Griinde auf
neue Tatsachen abgestellt werden.

T 460/95 Eine Beschwerdeschrift i.S.v. R 64 ist unzuldssig, wenn in ihr nicht ausdriicklich und eindeutig die Absicht erklart wird,
eine beschwerdeféhige Entscheidung anzufechten.

T 1919/96 Eine Beschwerde ist selbst dann nicht unzuldssig, wenn sich aus der Begriindung eine véllig neue Sachlage ergibt

T 97/98 Berichtigung des Namens des Beschwerdeflihrers durch die eine andere natiirliche oder juristische Person an die Stelle
der in der Beschwerdeschrift angegebene Person treten soll, ist nach R.64 a) iVm R.65(2) zulassig, wenn die wirkliche
Absicht darin bestand, den Beschwerdefiihrer korrekt anzugeben. Dafiir ist der Nachweis einer hinreichenden Wahr-
scheinlichkeit notwendig.

T 778/00 Das Fehlen des Hinweises auf R 65 in der Anlage zur Rechtsmittelbelehrung macht diese weder unvollstandig noch
irrefihrend.

J 10/82 Formalprifer-Entscheidung tber Antrag nach R 88 ist mit Beschwerde angreifbar.

Regel 66 Priifung der Beschwerde

(1) Die Vorschriften fiir das Verfahren vor der Stelle, die die
mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen
hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwen-
den [meist sind dies u.a. R 26 - R 36], soweit nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Die Entscheidung ist von dem Vorsitzenden der Be-
schwerdekammer und dem dafir zustandigen Bediensteten
der Geschéftsstelle der Beschwerdekammer durch ihre
Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch zu
bestétigen.

Die Entscheidung enthalt:

Die Feststellung, daB sie von der Beschwerdekammer

erlassen ist;

den Tag, an dem die Entscheidung erlassen worden ist;

c) die Namen des Vorsitzenden und der Ubrigen Mitglieder

der Beschwerdekammer, die bei der Entscheidung mit-

gewirkt haben;

die Bezeichnung der Beteiligten und ihrer Vertreter;

die Antrage der Beteiligten;

f) eine kurze Darstellung des Sachverhalts;

die Entscheidungsgriinde;

h) die Formel der Entscheidung, gegebenenfalls ein-
schlieBlich der Entscheidung Uber die Kosten.

Stand 19.11.03

66

A 110 - Priifung der Beschwerde
A 111 - Entscheidung liber die Beschwerde

R 39 - Einreichung von Unterlagen

T 34/90 Ein Beschwerdeverfahren ist ein vom erstin-
stanzlichen Verfahren vollstandig getrenntes,
unabhéngiges Verfahren. Seine Aufgabe be-
steht darin, ein gerichtliches Urteil Gber die
Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden fri-
heren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle
zu fallen. Daher muss ein Vertreter auch dann,
wenn er sich im mindlichen Verfahren vor der
ersten Instanz rechtméBig einer anderen Amts-
sprache bedient hat, fir das Beschwerdeverfah-
ren erneut eine Mitteilung geméan Regel 2 (1)
EPU machen.

T 656/98 (Abl. 03, 385)

Ein Ubertragungsempfénger eines Patents ist dann beschwerdebe-
rechtigt,

- wenn beim Européischen Patentamt die notwendigen Urkunden
zum Nachweis des Rechtslibergangs,

- der Eintragungsantrag und

- die Verwaltungsgebiihr
nach Regel 20 EPU vor Ablauf der Beschwerdefrist nach Artikel 108

EPU eingehen.
Wird der Rechtsiibergang spéter eingetragen, kann die Beschwerde
rickwirkend nicht zulassig gemacht werden.
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Stand 19.11.03



6. Beschwerde R 671

Regel 67 Riickzahlung der Beschwerdegebiihr 67

Die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet, A 14(5) - Sprachen
wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Be- A 108 - Frist und Form der Beschwerde
schwerdekammer stattgegeben wird und die Riickzahlung A 109 - Abhilfe

wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit

A 111 - Entscheidung Uber die Beschwerde

entspricht. Die Rickzahlung wird, falls der Beschwerde
abgeholfen wird, von dem Organ, dessen Entscheidung

A 2 Nr. 11 GebO - Beschwerdegeb.

angefochten wurde, und in den Ubrigen Féllen von der Be-
schwerdekammer angeordnet. kein wesentlicher Verfahrensmangel - keine Riickzahlung der

Beschwerdegeb.

Riickzahlung bejaht / Wesentlicher Verfahrensmangel

G 3/03

G 4/03

T 231/85
T 205/89

T 323/87

T 93/88
T 686/92
T 560/88

T 493/88
T 142/95

T 261/88
T 666/90

T 89/94
T 804/94

T 225/96

T 1105/96

T 431/01

T 1183/02
(Abl. 2003,
404)

J 6/79

J 5/81

J 7/82
T 647/93

J 16/84
J 37/89

Stand 19.11.03

Mit der Entscheidung J 12/01 hat die Juristische Beschwerdekammer der GBK werden folgende Fragen vorgelegt (Marz
2003):

I Ist das erstinstanzliche Organ dessen Entscheidung mit einer Beschwerde angefochten wurde und das dieser abgehol-
fen hat, befugt, einen Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebiihr zuriickzuweisen, und — wenn ja- ist eine solche
Zurlickweisung eine rechtskraftige oder eine beschwerdeféhige Entscheidung?

Il. Legt ein erstinstanzliches Organ in Ermangelung dieser Befugnis den Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebiihr
den Beschwerdekammern zur Entscheidung vor, wie sollte dann die zustdndige Kammer zusammengesetzt sein?

Vorlagefrage durch T 1026/98 (Juni 2003)

I. Kann nach Riicknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem wahrend des Beschwerdeverfahrens Beige-
tretenen fortgesetzt werden?

Il. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

Ist die Voraussetzung fir die Méglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, dass der Beigetretene formelle Erfordernisse erflillt
hat, die tber die in Artikel 105 EPU ausdriicklich geregelten Zustandigkeitserfordernisse des Beitritts hinausgehen, ins-
besondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebihr notwendig?

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor eine wenn inneramtliche Verzégerung auftritt, die zu einer Nichtberiicksichti-
gung eines Schriftsatzes flhrt

Wird die Ubersetzung der Beschwerde nach A 14(5) nicht eingereicht, gilt sie als nicht eingegangen und die Beschwer-
degebuihr wird zurlickgezahlt

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn ein Antrag auf miindl. Verhandlung nicht gewéahrt wird auch wenn
dieser als Hilfsantrag beantragt wurde

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn in einer Entscheidung die Begriindung nach R 68(2) S.1. fehlt.
aber: unvollstandige und mangelhafte Begriindung reicht aus (T 856/91 siehe unten)

Befangenheit stellt schweren Verfahrensmangel dar

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn eine Klarstellung der Antragslage nicht erfolgt (hier Widerspruch zwi-
schen der verkiindeten und der schriftlichen Entscheidung)

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn ein Patent in einer nicht vom PI gebilligten Fassung erteilt wird.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn eine Entscheidung vor Ablauf einer vom EPA selbst gesetzten
Frist gefallt wird.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn die Entscheidung nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung
gebilligt wurde.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn ein (an sich fir gewahrbar erachteter) Antrag im_voraus zurtickgewie-
sen wird, namlich fir den Fall, dass der Anmelder nicht auf alle im Rang vorgehenden Antrage verzichtet (unrechtmaBige
Auslibung des Ermessens (R 86(3)).

die Nichtberlcksichtigung eines Antrages stellt einen schweren Verfahrensmangel dar, der zu einer Riickzahlung der
Beschwerdegebdihr fihren kann. (R 67)

Eine Erwiderung auf eine Ladung zur mindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung, die in gutem

Glauben eingereichte Anderungen und Argumente enthélt, hebt die Ladung nicht auf. Daher stellt die Tatsache, daB die
Giiltigkeit der Ladung nicht bestétigt wurde, keinen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPU dar

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn vom EPA eine falsche Information gegeben wird (hier zur (mdglichen)
WE in die die Frist zur Stellung des Prifungsantrags bei PCT-Anmeldungen).

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor eine wenn aufschiebenden Wirkung durch die Eingangsstelle nicht beachtet
wird.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn gegen A 113(2) verstoBen wird, auch wenn der VerstoB auf einer
falschen Auslegung des Antrags beruht (Wenn eine Entscheidung das Vorbringen eines Beteiligten nicht berlicksichtigt
und/oder auf einen Grund gestutzt wird, zu dem sich der Beteiligte nicht duBern konnte)

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn Gebiihren vom Willen des Einzahlers abweichend verwendet werden

Eine Rickzahlung kann nur erfolgen, wenn dem Rechtsbegehren des Beschwerdefiihres gefolgt wird
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J12/01 (Abl.
2003, 431)

(stellt J32/95
infrage)

Vorlage an GBK:
. Ist das erstinstanzliche Organ,

dessen Entscheidung mit einer Beschwerde angefochten wurde und das dieser abgeholfen hat, befugt, einen Antrag auf
Rickzahlung der Beschwerdegeblihr zurlickzuweisen,und — wenn ja — ist eine solche Zurlickweisung eine rechtskraftige
oder eine beschwerdeféhige Entscheidung?

IIl. Legt ein erstinstanzliches Organ in Ermangelung dieser Befugnis den Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr
den Beschwerdekammern zur Entscheidung vor, wie sollte dann die zustdndige Kammer zusammengesetzt sein?

Riickzahlung verneint / kein Wesentlicher Verfahrensfehler

T 162/82

T 300/89
T 182/90

T 856/91

T 925/91
T 366/92

T 860/93
T 4/98

J 12/86

J 3/91

J 37/97

Billigkeit:
T 601/92

J 22/85

keine Rlckzahlung der Beschwerdegebihr bei fehlerhafter Sachentscheidung (z. B. falsche Beurteilung des SdT durch
die Prifungsabteilung)

Kein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn der Prifer kein Interview vereinbart.

Keine Riickzahlung, da Beschwerdefiihrer im Prifungsverfahren nur um Ricksprache, nicht um mindliche Verhandlung
gebeten hat (keine Verletzung von Art 116(1).

Es genigt dass die Entscheidung irgendeine Begriindung enthalt, auch wenn diese unvollstdndig und mangelhafte ist;
aber: wenn Begriindung fehlt ist dies ein wesentlicher Verfahrensmangel (T 493/88 u. T 142/95 siehe oben)

Kein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn trotz Verwerfung als unzulass. eine AuBerung zur Sache stattfindet.

Kein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn ein Antrag auf persénliches oder telefonisches Gesprach ibergangen
wird

Kein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn der im Verfahren herangezogene SdT fehlerhaft beurteilt wird.

Sofern ein nachgewiesener wesentlicher Verfahrensmangel, der eine oder mehrere Fragen des erstinstanzlichen Verfah-
rens betrifft, nicht so schwerwiegend ist, daB die Sache an die erste Instanz zuriickverwiesen werden muB und damit die
angefochtene Entscheidung als Ganzes aufgehoben wird, entspréche die Riickzahlung der Beschwerdegebdihr nicht dem
Erfordernis der Billigkeit gemaB Regel 67 EPU, wenn der Beschwerdefiihrer keine andere Wahl hatte, als Beschwerde
wegen anderer, nicht mit einem Verfahrensmangel behafteter Fragen einzulegen, und ihm durch die Riickzahlung eine
"gebuhrenfreie" Beschwerde gegen diese anderen Fragen ermdglicht wiirde

keine Rickzahlung der Beschwerdegebuihr, wenn die Beschwerde nach Zahlung zuriickgenommen wird, oder absichtlich
keine Beschwerdebegriindung eingereicht wird, um die Beschwerde unzuldssig zu machen

Kein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor wenn ein japanischer Priotag falsch Gibertragen wird ("Showa"-Jahr nach
japanischem Kalender war falsch in christl. Zeitrechnung umgerechnet worden; fehlender Hinweis auf die erfolgte Um-
rechnung kein wesentl. Verfahrensmangel)

Auch dann nicht, wenn gegen eine Mitteilung Beschwerde eingelegt wird, die nicht beschwerdefahig ist.

Wird ein Hilfsantrag in der 1. Instanz nicht berticksichtigt, dieser in der Beschwerde als 5. Hilfsantrag eingereiht und das
Patent auf Grundlage des 2. Hilfsantrags erteilt, so entspricht die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr nicht der Billigkeit.

Beweismittel missen friih genug vorgelegt werden. Erfolgt dies erst in der Beschwerde, so kann nicht von einer Billigkeit
ausgegangen werden

Abhilfe (A 109(1))

G 2/91

T 808/94
T 647/93
T 1183/02

J12/91/G
3/03

J 32/95

Stand 19.11.03

Haben mehrere Beteiligte gegen die gleiche Entscheidung Beschwerde eingelegt, so kédnnen nicht allein deshalb Be-
schwerdegebiihren zuriickgezahlt werden.

Ein Verfahrensmangel liegt grundsatzlich immer dann vor, wenn die Priifungsabteilung von der Mdglichkeit einer Abhilfe
keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebegriindung auf einen von ihr begangenen Fehler hingewiesen
worden ist.

Eine Erwiderung eines Verfahrensbeteiligten auf eine Ladung zur miindlichen Verhandlung mit der an das EPA gerichte-
ten Aufforderung zu bestétigen, falls die Ladung weiter bestehen bleibt, hebt die Ladung nicht auf. Die ausbleibende
Bestatigung des weiteren Bestehens der Ladung stellt keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Wenn Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs mit Beschwerde belegt und dieser abgeholfen wird, darf dann dieses
erstinstanzliche Organ den Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuihr zuriickweisen? Und wenn ja, ist diese Ent-
scheidung beschwerdeféhig? Wenn erstinstanzliches Organ nicht befugt, wie soll dann die BK besetzt sein, die tber
einen solchen Antrag zu entscheiden hat?

wenn Abhilfe gewéahrt wird aber der Antrag auf Erstattung der Beschwerdegeb. nicht gewéahrt wird, so wird dieser einziger
Gegenstand des anschlieBenden Beschwerdeverfahrens vor der Techn. Beschwerdekammer.



