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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Mit der am 2. Dezember 2014 zur Post gegebenen
Entscheidung wurde das europaische Patent Nr.
EP-B-2 209 924 unter Berufung auf Artikel 100 b) und c)

EPU widerrufen.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat der
Beschwerdefiithrer (Patentinhaber) form- und fristgerecht
Beschwerde eingereicht. Mit der Beschwerdebegriindung

wurden ein neuer Hauptantrag und drei neue Hilfsantrage

vorgelegt.

In einer Mitteilung vom 19. Dezember 2017 duBerte die
Kammer Bedenken beziiglich der Gewdahrbarkeit der neu
eingereichten Antrage. Insbesondere entstiinden durch
die im Beschwerdeverfahren hinzugefiigten Merkmale
Einwadnde unter den Artikeln 53 c), 83 und 84 EPU. In
der Mitteilung wurden fir die Diskussion der Einwande
unter Artikel 100 c) und b) EPU die im
Beschwerdeverfahren hinzugefliigten Merkmale nicht
beachtet. Die verbleibenden Merkmale stimmten mit dem

Anspruch 1 wie erteilt iberein.

Die Beschwerdegegnerin 4 (Einsprechende 4) reagierte
auf diese Mitteilung in der Sache mit Schreiben wvom
8. Februar 2018, in welchem sie auch eine Ubersetzung
ins Franzdsische beantragte. Sie stellte auBerdem mit
Schreiben vom 13. Februar 2018 klar, dass sie sich in
der miindlichen Verhandlung des Franzosischen bedienen

wolle.

Der Beschwerdefiihrer reichte mit Schreiben vom 8.
Februar 2018 einen neuen Hauptantrag ein, der dem

Anspruchssatz in der erteilten Fassung entsprach.
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Die Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 (Einsprechenden 2 und
3) reagierten auf die Mitteilung der Beschwerdekammer

mit Schreiben vom 9. Februar 2018.

Am 9. Marz 2018 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1) war trotz
ordnungsgemafBer Ladung in der mindlichen Verhandlung
nicht vertreten. GemidBR Regel 115(2) EPU und Artikel
15(3) VOBK wurde das Verfahren in Ihrer Abwesenheit
fortgesetzt.

Hinsichtlich der zu Beginn der mindlichen Verhandlung
gestellten Antradge, sowie hinsichtlich des Verlaufs der

Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug genommen.

Am Ende der miindlichen Verhandlung war die Antragslage

wie folgt:

Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags,
eingereicht mit Schreiben vom 8. Februar 2018, oder auf
der Grundlage des Hilfsantrags 1, eingereicht wahrend
der mindlichen Verhandlung. Ferner beantragte er die

Ruckerstattung der Beschwerdegebihr.

Die Beschwerdegegnerinnen 2-4 beantragten die

Zurlickweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdegegnerin 4 lehnte alle Mitglieder der
Kammer wegen Besorgnis der Befangenheit nach Artikel
24 (3) EPU ab. Weiterhin wurde von Ihr ein Rilge gemif
Regel 106 EPU vorgebracht, gestitzt auf Artikel 112a(2)
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a), c) und d) EPU. Die Ablehnung sowie die Riige wurden

schriftlich eingereicht.

Anspruch 1 gemall Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffes aus einem
nichtrostenden, legierten Edelstahl und zumindest einer
durch eine Warmebehandlung unter Aufstickung und
nachfolgender Abkiihlung gebildeten martensitischen
Randschicht, dadurch gekennzeichnet, dass orthogonal
zur Oberfldche ins Probeninnere, die martensitische
Randschicht einen nahezu linearen Verlauf der
einhergehenden Hartung aufzeigt und der Edelstahl

nickelfrei ist, fir Uhren, Uhrenteile oder Schmuck."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag unterscheidet sich hiervon

durch folgende Anderung:

", ..flir Uhren,—UYhrentei] oder—Sehmuaek Uhrenteile

OTT 7 OTT T

ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Gehause,

Linette, Armband und VerschlieBmechanismen fir Uhren

oder Schmuck ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus

Ringe, Armringe, Armbander, Ketten, Ohrringe,

Ohrenstecker und alle Arten des Piercings."

Zur Stiitzung ihres Antrags haben die
Beschwerdegegnerinnen im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Riickzahlung der BeschwerdegebiUhr

Die Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 teilten nicht die
Auffassung des Beschwerdefithrers bezliglich des Verlaufs
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.
Threr Meinung nach sei es nicht nachzuvollziehen,

weshalb der Beschwerdefithrer davon ausgehe, dass die
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Diskussion zu den Hilfsantrdgen 2 und 3 nur eine
Diskussion zu deren Zulassung in das Verfahren betrafe.

Dem schloss sich die Beschwerdegegnerin 4 an.

Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

Die Beschwerdegegnerinnen 2-4 vertraten die Auffassung,
dass der am 8. Februar 2018 eingereichte Hauptantrag,
der dem Anspruchssatz des erteilten Patents entspreche,
nicht in das Verfahren zugelassen werden solle. Die
Beschwerdegegnerin 4 fiuhrte aus, dass zu dem
derzeitigen Verfahrensstadium davon ausgegangen werden
kénne, dass die Beschwerde aufgrund mangelnder Klarheit
des Anspruchs 1 zurlckgewiesen werde. Sollte der neue
Hauptantrag zugelassen werden, fihre dies voraus-
sichtlich zu einer Zurickverweisung der Sache an die
Einspruchsabteilung, und somit zu einer jahrelangen
Verzodgerung, was dem Prinzip der Verfahrensodkonomie
widerspreche. Eine Zurlckverweisung fihre dariber
hinaus zu weiteren und komplizierten Diskussionen
bezliglich Artikel 100 b) EPU und erhdhe die Komplexitat
des Falles.

Ablehnung - Besorgnis der Befangenheit

Die Beschwerdegegnerin 4 argumentierte, dass im
vorliegenden Fall eine Besorgnis der Befangenheit
vorliege. Ein Besorgnis der Befangenheit kdnne laut

G 1/05 (Abl. EPA 2007, 362) entstehen, wenn Umstande
vorlédgen, die mdglicherweise zu der Besorgnis Anlass
gaben, es bestehe die Tendenz, einen oder mehrere der
Beteiligten zu begliinstigen oder zu benachteiligen

(G 1/05, a.a.0., Punkt 23). Eine solche Tendenz
bestehe, da die Kammer sich in ihrem Bescheid vom

19. Dezember 2017 nicht darauf beschrankt habe, die mit

der Beschwerdebegrindung eingereichten Antrage zu
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behandeln, sondern auch die Anspriiche wie erteilt.
AuBerdem habe die Kammer den Beschwerdefithrer quasi
dazu eingeladen, einen entsprechenden Antrag

einzureichen.

Zur Zulédssigkeit des Ablehnungsantrags fihrte die
Beschwerdegegnerin 4 an, dass sie zwar nach Erhalt des
Bescheids Verfahrenshandlungen vorgenommen habe, sich
die Ungleichbehandlung der Parteien aber erst in der
Entscheidung der Kammer manifestiert habe, den neuen
Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen. Diese
Entscheidung sei eine notwendige Voraussetzung fir den
Ablehnungsantrag gewesen, da erst durch die
Entscheidung die Begiinstigung des Beschwerdefiihrers
erfolgt sei. Diesbeziiglich zitierte die

Beschwerdegegnerin 4 die Entscheidung T 261/88.

Riige gemdB Regel 106 EPU

Beziiglich der Rilge gemdB Regel 106 EPU erklidrte die
Beschwerdegegnerin 4, dass diese sich im Grunde auf
dieselben Argumente und denselben Sachverhalt stitze
wie die Ablehnung der Mitglieder der Kammer. Sie

begriindete ihre Rige schriftlich wie folgt:

"Selon Regle 116 CBE [sic] nous soulevons une objection
a l’encontre du vice de procédure parce-que

- les membres de la chambre de recours ont participé a
la décision en violation de 1’article 24 CBE (R 17/05
r.5 [sic])

- nous sommes d’avis que la chambre en introduisant
dans la procédure une requéte que le requérant n’avait
pas formulée dans son mémoire de recours outrepasse son

droit d’appréciation discrétionnaire."
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Dass sie die Ablehnung aller Mitglieder gemaB Artikel
24(3) EPU als einen unter Artikel 112a(2) a) EPU
fallenden Grund fir einen Antrag auf Uberpriifung
betrachte, begriindete sie damit, dass sich die GroBe
Beschwerdekammer in R 17/09 (Punkt 5) mit einer

Ablehnung gemaB Artikel 24 (3) EPU befasst habe.

Die Beschwerdegegnerinnen fihrten weiterhin aus, dass
es eine Korrekturmdglichkeit geben miisse, wenn eine
Kammer willkiirlich handele, z.B., indem sie vollig
neuen Sachverhalt in das Verfahren einfiihre. Dieser
zweite Teil der Rige stiitzte sich auf Artikel 112a(2)
c) und d) EPU. Zusidtzliche Argumente fir die in Artikel
112a(2) c) und d) EPU aufgefithrten Grinde wurden jedoch
nicht hinzugefilgt.

Hauptantrag - Artikel 100 c) EPU

Die Anspriiche 1, 8, 9 und 10 wie eingereicht
offenbarten die Verwendung eines biokompatiblen
Werkstoffs fir Uhren, Uhrenteile oder Schmuck, die
mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen K&rper
in Kontakt stiinden. In Anspruch 1 des Hauptantrags
fehle dagegen das Merkmal des mittelbaren oder
unmittelbaren Kontakts der Gegenstédnde mit dem
menschlichen Korper. Dieses Merkmal sei jedoch in der
Beschreibung durchgehend als entscheidende Ursache der
durch die Erfindung zu vermeidenden Allergiereaktionen
auf Nickel genannt, so auf Seite 4, Zeilen 33ff, Seite

5, Zeilen 9-11 und Seite 6, erster Absatz.

Durch die vorgenommene Verallgemeinerung falle jetzt
auch die Verwendung des biokompatiblen Werkstoffs filir
Wand- oder Tischuhren unter den Anspruchsgegenstand,
obwohl diese Gegenstande keinen mittelbaren oder

unmittelbaren Kontakt mit dem Korper hatten und keine
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Allergien auslosen konnten. Dabei miisse der Anspruch
aus sich allein heraus interpretiert werden, ein
Rickgriff auf die Beschreibung fir ein libergeordnetes
Erfordernis sei - siehe in diesem Zusammenhang T 717/98
- nicht statthaft.

Die beanspruchte Verwendung des biokompatiblen
Werkstoffs flir derartige Uhren stelle daher fir den
Fachmann eine neue technische Information dar, die der
urspringlich eingereichten Anmeldung nicht zu entnehmen

gewesen sei.

Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU seien somit

verletzt.

Hilfsantrag 1 - Zulassung in das Verfahren

Der erst wahrend der mindlichen Verhandlung und damit
verspatet eingereichte Hilfsantrag sei nicht in das
Verfahren zuzulassen, da die Anderungen die Erweiterung
iber die urspringlich eingereichte Fassung

offensichtlich nicht zu beheben vermdchten.

Auch die nun im Anspruch genannten Gegenstande
"Gehduse, Linette oder VerschlieRBmechanismen" fanden
sich an Wand bzw. Tischuhren und stiinden daher - im
Gegensatz zur Lehre des Patents - nicht notwendig
mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen Korper
in Kontakt. Die Verwendung des biokompatiblen
Werkstoffs flir derartige Gegenstande stelle daher fir
den Fachmann ebenfalls eine neue technische Information
dar. Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag sei daher prima facie
nicht gewadhrbar und somit nicht in das Verfahren

zuzulassen.
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Zur Stitzung ihres Antrags hat der Beschwerdefihrer im

Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Riickzahlung der BeschwerdegebiUhr

Der Beschwerdefilhrer argumentierte, dass er von der
Entscheidung der Einspruchsabteilung am Ende der
mundlichen Verhandlung uberrascht wurde. Im Laufe der
Diskussion lber die Hilfsantrdage 2 und 3 habe der
Beschwerdefihrer die Frage gestellt, ob zunadchst die
Zulassung der Hilfsantrage in das Verfahren diskutiert
werde, was der Vorsitzende der Einspruchsabteilung
bejaht habe. Dies habe er darin bestéarkt, dass nach der
folgenden Unterbrechung keine abschlieBende
Entscheidung getroffen wirde, sondern zunachst
substanziell die Prifung der einzelnen Erfordernisse
des EPU fiir die beiden Antridge erfolgen misse. Insofern
kam die unmittelbar nach der Unterbrechung wverkiindete
Entscheidung, das Patent zu widerrufen, iberraschend.
Dem Patentinhaber sei die Chance genommen worden,
hierzu nochmal Stellung zu nehmen. Dadurch habe die
Einspruchsabteilung gegen das Prinzip des rechtlichen
Gehdrs verstolen und eine Ruckzahlung der

Beschwerdegebihr sei somit geboten.

Der Beschwerdefihrer wies darauf hin, dass er mit
Schreiben vom 18. Dezember 2014 eine dahingehende
Korrektur des Protokolls der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung beantragt habe, dass die
Diskussion des 2. Hilfsantrags in Hinblick auf Artikel
84 EPU und die des 3. Hilfsantrags in Hinblick auf
Artikel 123(2) und (3) EPU lediglich die Zul&dssigkeit
dieser Antradge betroffen hatte. AuBerdem bestritt er,
dass ihm nach der Unterbrechung noch einmal das Wort
erteilt worden sei - somit sei Punkt 12 des Protokolls,

der besagt, dass alle Antrage aufrechterhalten wurden,
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zUu streichen. Sein entsprechender Antrag sei jedoch von
der Einspruchsabteilung mit Schreiben vom 23. Januar

2015 zurickgewiesen worden.

Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

Der Beschwerdefiihrer argumentierte, dass der neue
Hauptantrag als Reaktion auf die im Bescheid
ausgedriickte vorlaufige Meinung der Kammer anzusehen
sei. Er sei einen Monat vor der mindlichen Verhandlung
eingereicht worden und die Beschwerdegegnerin 4 habe
bereits, in Antizipation des Antrags, dazu schriftlich
Stellung genommen. Auch kdnne der neue Antrag nicht als
komplex angesehen werden, da es sich um den erteilten
Anspruchssatz handele. AuRerdem misse die Sache
unabhédngig davon, welcher Hauptantrag im Verfahren sei,
an die Einspruchsabteilung zurilickverwiesen werden, da
die Beschwerdegegnerin 4 eine Reihe von neuen

Dokumenten eingereicht habe.

Ablehnung - Besorgnis der Befangenheit

Der Beschwerdefiihrer sah keine Grundlage fir eine
Besorgnis der Befangenheit. Die Kammer habe innerhalb
des ihr zustehenden Ermessenspielraums gehandelt. Die
relevanten rechtlichen Probleme hatten sich
gleichermaBlen auf die Anspriiche in erteilter Fassung
wie auf den mit der Beschwerdebegriindung eingereichten

Hauptantrag bezogen.

Riige unter Regel 106 EPU

Der Beschwerdefiihrer betrachtete die Riige der
Beschwerdegegnerin 4 als unbegriindet, da sie sich auf
einen Aspekt beziehe, der unter Artikel 24 (3) EPU

bereits abgedeckt sei. Eine weitere Behandlung
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derselben Sache unter einer anderen rechtlichen

Grundlage ermdgliche das EPU nicht.

Hauptantrag - Artikel 100 c) EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag gehe
nicht dber den Inhalt der urspriinglich eingereichten

Anmeldung hinaus.

Zum ersten gebe es mehrere explizite Offenbarungs-
stellen flir die beanspruchte Verwendung des bio-
kompatiblen Werkstoffs fliir Uhren, Uhrenteile oder
Schmuck, ohne Beschrankung auf Gegenstande mit
mittelbarem oder unmittelbarem Kontakt. So seien auf
Seite 3, Zeilen 29-32 "Schmuck, Uhren und Implantate"
wortlich als erfindungsgemale Gegenstande genannt.
Ebenfalls auf Seite 3, Zeilen 20-25 wirden die mit den
Worten "beziehungsweise" verbundenen Bezeichnungen
"Schmuck, Uhren und Implantate" einerseits und "alle am
oder teilweise innerhalb oder vollstandig innerhalb des
Kborpers getragene Produkte" andererseits als
gleichwertige, alternative Bezeichnungen verwendet.
Weiterhin offenbare Seite 3, Zeilen 34ff wie auch

Seite 9, Zeilen 33,34 eine Verbindung zwischen "Uhren/
Uhrenteilen, allen Arten von Schmuck und Implantaten"

und den Endprodukten des "biokompatiblen Werkstoffs".

Zweitens ergebe sich aus Seite 8, Zeilen 22-32 und
Seite 9, Zeilen 9, 10 flir den verstandigen Leser
eindeutig, dass bei korrekter Auslegung des Anspruchs
der Begriff Uhren, Uhrenteile und Schmuck derartige
Gegenstande mit mittelbarem und unmittelbarem
Koérperkontakt bezeichne. Mittelbarer Korperkontakt sei
z.B. bei einer Armbanduhr gegeben, wahrend sich
unmittelbarer Kérperkontakt beispielsweise bei einem

Piercing einstelle. Auch misse, wie in der Entscheidung
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T 416/87 dargelegt, ein Ubergeordnetes Erfordernis der
Erfindung als zum Anspruchsgegenstand dazugehorig

ausgelegt werden.

Drittens sei selbst eine breite Auslegung urspringlich
offenbart, bei der auch Uhren, Uhrenteile oder Schmuck
ohne Korperkontakt als vom Anspruchsgegenstand umfasst
angesehen wiirden. Diesbeziiglich offenbare Seite 4,
Zeilen 9-12 dass die biokompatiblen Werkstoffe fir
"alle Arten von Schmuck, Uhren/Uhrenteilen und

Implantaten" verwendet werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit nicht iber den

Inhalt der urspringlichen Anmeldung erweitert.
Hilfsantrag 1 - Zulassung in das Verfahren

Hilfsantrag 1 stelle eine direkte, angemessene Reaktion
auf die in der miindlichen Verhandlung erfolgte
Diskussion zu Artikel 123(2) EPU dar. Der Gegenstand
sel gegen Uhren im Allgemeinen abgegrenzt und umfasse
nun nur noch bestimmten Schmuck und bestimmte Teile wvon
mittelbar oder unmittelbar am Kdrper zu tragenden
Armband-Uhren. Die Anderungen beruhten auf erteilten
Ansprichen und behoben offensichtlich die bestehenden
Einwande, so dass der Hilfsantrag in das Verfahren

zuzulassen sei.

Entscheidungsgrinde

1. Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

1.1 Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebihr grindet
sich auf einen angeblichen schwerwiegenden

Verfahrensmangel im Einspruchsverfahren. Der
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Beschwerdefihrer sieht in der fir ihn tberraschenden
Entscheidung des Widerrufs des Patents eine Verletzung
des rechtlichen Gehdrs, denn die Diskussionen zu den
Hilfsantrdgen 2 und 3, die Artikel 84 und 123(2) und
(3) EPU betrafen, seien nur in Bezug auf die Zulassung
dieser Antrage in das Verfahren gefihrt worden. Der
Beschwerdefihrer ging davon aus, dass sie nach der
Unterbrechung der Verhandlung noch einmal substanziell
zu den einzelnen Erfordernissen des EPU beziiglich der

Hilfsantrage vortragen kénne.

Der von dem Beschwerdefuhrer vorgetragene Ablauf der
mundlichen Verhandlung wird sowohl wvon der
Einspruchsabteilung wie auch von den
Beschwerdegegnerinnen 2-4 bestritten. Die
Einspruchsabteilung wies den Antrag des
Beschwerdefihrers auf Korrektur des Protokolls der
mundlichen Verhandlung unter anderem deshalb zurick, da
es ihrer Meinung nach wahrend der mindlichen
Verhandlung deutlich war, dass eine Diskussion tber
substanzielle Grunde des Einspruchs gemal Artikel

100 b) und c) EPU stattgefunden habe, und nicht
lediglich iUber die Zuléassigkeit der Antrage. Auch die
Beschwerdegegnerinnen 2-4 trugen vor, dass es fur sie
nicht nachvollziehbar sei, dass lediglich eine
Diskussion zur Zulédssigkeit der Antrage erfolgt sei.
Vor diesem Hintergrund sieht die Kammer es nicht als
bewiesen an, dass die Diskussion Uber die Hilfsantrage
2 und 3 wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung auf die Frage der Zulassung der

Antrage in das Verfahren beschrankt war.

Selbst wenn die Diskussion nur zur Frage der Zulassung
der Antrage in das Verfahren stattgefunden hat, kann
die Kammer keinen schwerwiegenden Verfahrensmangel

darin erkennen, dass dieser Diskussion und der
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darauffolgenden Beratung eine endgliltige Entscheidung
Uber den Widerruf des Patents folgte. Eine
Nichtzulassung von Antragen fihrt grundsatzlich zur
Beendigung des Verfahrens, wenn keine weiteren Antrage
mehr vorliegen bzw. vorgelegt werden. GemaB dem
Protokoll der mindlichen Verhandlung waren weder der
Hauptantrag noch einer der zwei urspringlichen
Hilfsantrage gewahrbar. Daraufhin wurden Hilfsantrdge 2
und 3 neu eingereicht. Weitere Antrdge waren nicht im
Verfahren. Somit war der Widerruf des Patents nach der
Diskussion der neu eingereichten Hilfsantrdage 2 und 3
in jedem Fall eine prozedurale Moglichkeit und somit

fiir den Beschwerdefiihrer objektiv nicht iberraschend.

Aus den oben genannten Grinden gibt die Kammer dem
Antrag auf Riuckerstattung der Beschwerdegebiihr gemal
Regel 103 (1) a) EPU nicht statt.

Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

Gemalh Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, den am 8. Februar 2018 eingereichten
Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen. Bei der
Ermessenausibung beriicksichtigt die Kammer insbesondere
die Komplexitat des neuen Vorbringens, den Stand des

Verfahrens sowie die gebotene Verfahrensdkonomie.

Der neue Hauptantrag, den der Beschwerdefihrer als
Reaktion auf die vorlaufige Meinung der Kammer
eingereicht hat, entspricht dem Anspruchssatz des
erteilten Patents. Vor diesem Hintergrund sieht die
Kammer das neue Vorbringen als nicht komplex an. Auch
kann die Kammer nicht erkennen, warum es der
Verfahrensodkonomie widersprechen sollte bzw. zum
derzeitigen Verfahrensstand nicht geboten sei, den

Antrag zuzulassen. Der Antrag wurde einen Monat vor der
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mindlichen Verhandlung eingereicht und die
Beschwerdegegnerinnen 2-4 konnten zu dem Antrag

Stellung nehmen.

Das Argument, dass die Zulassung in das Verfahren zu
einer Zurickverweisung an die Einspruchsabteilung
fiihrte, wahrend der derzeitige Hauptantrag von der
Kammer zurlickgewiesen wiirde, bezieht eine Erwartung an
die zukinftige Entscheidung der Kammer in die
Uberlegungen mit ein, die fiir die Beurteilung der
Zulassung in das Verfahren keine Rolle spielen kann.
Die Moglichkeit einer Zurilickverweisung an die
Einspruchsabteilung kommt sowohl fir den derzeitigen
Hauptantrag, als auch fiir den neu eingereichten
Hauptantrag in Betracht, da im Einspruchsverfahren
weder die Neuheit noch die erfinderische Tatigkeit

gepruft wurde.

Aus den oben genannten Grinden hat die Kammer
entschieden, den am 8. Februar 2018 eingereichten

Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen.

Ablehnung - Besorgnis der Befangenheit

Die Frage der Zulassigkeit einer Ablehnung ist von der
Kammer in der urspriinglichen Besetzung zu entscheiden,
also in der Besetzung, die auch die Mitglieder umfasst,
gegen die eine Ablehnung geltend gemacht wird (R 12/09
vom 3. Dezember 2009, Punkt 2; T 1028/96 vom

15. September 1999, Punkt 1).

GemaB Artikel 24(3), Satz 2 EPU ist eine Ablehnung
nicht zuldssig, wenn der Beteiligte
Verfahrenshandlungen vorgenommen hat, obwohl er bereits
den Ablehnungsgrund kannte. Die Beschwerdegegnerin 4

bezieht sich in ihrer Begriindung der Ablehnung darauf,



- 15 - T 0049/15

dass eine Besorgnis der Befangenheit laut G 1/05
(supra) entstehen konnte, wenn Umstande vorliegen, die
moglicherweise zu der Besorgnis Anlass geben konnten,
es bestehe die Tendenz, einen oder mehrere der
Beteiligten zu begliinstigen oder zu benachteiligen. Eine
solche Tendenz sei im Bescheid der Kammer vom

19. Dezember 2017 zu erkennen (siehe Punkt XII). Die
Kammer ist der Auffassung, dass die Beschwerdegegnerin
4 von dem von ihr vorgetragenen Ablehnungsgrund mit
Erhalt des Bescheids der Kammer in Kenntnis gesetzt
wurde. Die Beschwerdegegnerin 4 hat selbst darauf
hingewiesen, dass sie nach Erhalt des Bescheids
Verfahrenshandlungen vorgenommen hat. So hat die
Beschwerdegegnerin 4 auf den Bescheid der Kammer mit
Brief vom 8. Februar 2018 reagiert, in dem sie in der
Sache argumentiert und eine Ubersetzung ins
Franzdsische beantragt hat, ohne jedoch die Mitglieder
der Kammer abzulehnen. Die Kammer sieht die Ablehnung

vor diesem Hintergrund als unzuldssig an.

Dem Argument, wonach die Zulassung des neuen
Hauptantrags in das Verfahren eine notwendige
Voraussetzung flir den Ablehnungsantrag gewesen sei, da
erst durch diese Entscheidung die Beglinstigung des
Beschwerdefilhrers erfolgt ist, kann die Kammer nicht
folgen. Der Ablehnungsgrund der Besorgnis der
Befangenheit existiert nicht erst, wenn eine Beteiligte

durch die Entscheidung der Kammer beschwert wurde.

Daran vermag auch der Hinweis auf T 261/88 vom

16. Februar 1993 nichts zu andern. Hier konnte sich die
Kammer mit der Frage der fehlenden Unparteilichkeit
eines Prifers im Einspruchsverfahren beschaftigen, da
dies Teil der Beschwerde gegen die Endentscheidung der
Einspruchsabteilung war (siehe hierzu G 5/91, Abl. EPA

1992, 617, Antwort 2). Die Kammer kann dem Hinweis auf
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den vollig anders gelagerten Fall T 261/88 keine
relevanten Grinde oder Argumente flir die Zuléassigkeit

der Ablehnung im vorliegenden Fall entnehmen.

Riige nach Regel 106 EPU

In der von der Beschwerdegegnerin 4 im Laufe der
mindlichen Verhandlung schriftlich eingereichten Riige

gemall Regel 106 wird Folgendes beanstandet:

- Die Mitglieder der Beschwerdekammer hatten unter
VerstoB gegen Artikel 24 EPU an der Entscheidung
mitgewirkt (Art. 112a(2) a) EPU).

- Die Kammer habe einen Antrag in das Verfahren
eingefihrt, den der Beschwerdefiihrer nicht in seiner
Beschwerdebegriindung gestellt habe. Somit habe die
Kammer die Grenzen ihres Ermessensspielraums
iberschritten. Mindlich fihrte die Beschwerdegegnerin 4
aus, dass sich dieser zweite Teil der Ruge auf Artikel
112a(2) c) und d) EPU stiitze.

Die Kammer wies die Einwande in der mindlichen

Verhandlung zurick. Die Grinde dafir sind wie folgt.

Artikel 112a(2) a) EPU bezieht sich auf das Mitwirken
von Mitgliedern der Beschwerdekammer an der
Entscheidung unter VerstoR gegen Artikel 24 (1) EPU oder
trotz einer Ausschlussentscheidung nach Artikel 24 (4)
EPU. Eine Ausschlussentscheidung liegt nicht vor, denn
die Ablehnung war gemaB Artikel 24 (3), Satz 2, EPU

nicht zuléassig.

GemaB Artikel 24 (1) EPU darf ein Mitglied nicht an der
Erledigung einer Sache mitwirken, an der er ein

personliches Interesse hat, oder wenn er vorher als
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Vertreter eines Beteiligten tatig war oder an der
vorinstanzlichen Entscheidung mitgewirkt hat. Keiner
dieser Ausschlussgriinde wurde von der
Beschwerdegegnerin 4 vorgetragen noch ist den
Mitgliedern der Kammer bekannt, dass einer dieser

Ausschlussgriinde vorlage.

Vielmehr argumentiert die Beschwerdegegnerin 4, dass
fiir die Beurteilung des Artikels 112a(2) a) EPU auch
die Ablehnungsgriinde gemaB Artikel 24 (3) EPU, und somit
auch die Besorgnis der Befangenheit, relevant seien,
denn die GroRe Beschwerdekammer habe diese schlieBlich
in der Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer in

R 17/09 herangezogen. Die Beschwerdegegnerin 4
Ubersieht, dass die GroRe Beschwerdekammer in diesem
Fall entschieden hat, dem Antrag auf Uberpriifung auf
der Grundlage des Artikels 112a(2) a) EPU als
offensichtlich unbegriindet nicht stattzugeben. Dass sie
dabei gewahlt hat, sich inhaltlich mit der
Begriindetheit der Ablehnung gemdB Artikel 24 (3) EPU
auseinanderzusetzen, bedeutet nicht, dass die Referenz
in Artikel 112a(2) a) EPU auf Artikel 24 (1) EPU auch
als eine auf Artikel 24 (3) EPU ausgelegt werden kann
(siehe hierzu auch Biihler in: Singer/Stauder,
Europdisches Patentiibereinkommen, 7. Auflage, Artikel
112a, Rn. 7).

Auch in Bezug auf den zweiten Teil der Rige kann die
Kammer keinen Einwand erkennen, dem sie stattgeben
kann. Zunadchst mdchte die Kammer darauf hinweisen, dass
sie keinen Antrag in das Verfahren eingefihrt hat. Ein
Antrag kann nur von einer Beteiligten gestellt werden,
nicht aber von der Kammer selbst. Ein solcher neuer
Antrag wurde erst mit Schreiben des Beschwerdefiihrers
vom 8. Februar 2018 gestellt.



L2,

L2,

L2,

- 18 - T 0049/15

Selbst wenn die Kammer eine Handlung vorgenommen héatte,
aufgrund derer man ihr eine mangelnde Unparteilichkeit
vorwerfen konnte, so kann sich darauf kein Antrag auf
Uberpriifung (und auch keine Riige) stiitzen, denn solch
ein Grund ist nicht unter den in Artikel 112a(2) und
Regel 104 EPU abschlieRend aufgefithrten Griinden
aufgelistet (R 10/14, Punkt 2.6, R 1/15, Punkt 3.5).
Der Verweis der Beschwerdegegnerin/Einsprechenden 4 auf
Artikel 112a(2) c) EPU, der sich auf einen
schwerwiegenden VerstoB gegen Artikel 113 EPU bezieht,
ist fir den vorgetragenen Sachverhalt nicht relevant.
Eine Verletzung des rechtlichen Gehdrs wurde weder
vorgetragen noch lasst sie sich aus dem Vorgetragenen

ableiten.

Auch kann die Kammer keinen Zusammenhang des
Vorgetragenen mit den in Artikel 112a(2) d) i.Z.m.
Regel 104 EPU aufgelisteten Grinden erkennen - Regel
104 EPU bezieht sich auf das fehlende Anberaumen einer
mindlichen Verhandlung sowie auf die Entscheidung iber
die Beschwerde, ohne ilber einen hierfir relevanten
Antrag zu entscheiden. Beides ist hier offensichtlich

nicht der Fall.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin 4, es misse eine
Korrekturmdglichkeit geben, wenn eine Kammer
willkiirlich handele, kann die Kammer beipflichten. Die
Moglichkeit einer Beteiligten, ein angeblich
willkiirliches Handeln einer Kammer in Frage zu stellen,
ist durch Artikel 24 (3) EPU gegeben. Wenn allerdings
die Zulassigkeitsvoraussetzungen flir eine Ablehnung der
Kammermitglieder auf der Grundlage einer Besorgnis der
Befangenheit gemdB Artikel 24 (3) EPU nicht erfillt
sind, so kann dies nicht durch einen Antrag auf

Uberpriifung geheilt werden.
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Hauptantrag - Artikel 100 c¢) EPU

Anspruch 1 gemal Hauptantrag ist gerichtet auf die
"Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffes....flr
Uhren, Uhrenteile oder Schmuck". Dabei sind die im
Anspruch verwendeten Begriffe Uhren, Uhrenteile oder
Schmuck aus sich heraus klar, so dass fiur deren
Interpretation ein Rickgriff auf die Beschreibung nicht
erforderlich ist. Die Kammer folgt hier dem Prinzip "in
claris non fit interpretatio"™. Die Begriffe "Uhren"
oder "Uhrenteile" sind daher nicht auf Uhren
beschrankt, die am Korper getragen werden. Vielmehr
fallen auch Wanduhren, Standuhren oder Tischuhren bzw.
deren Teile unter den beanspruchten allgemeinen Begriff

Uhren oder Uhrenteile.

Derartige GroRuhren stehen allerdings nicht mittelbar
oder unmittelbar mit dem menschlichen K&rper in
Kontakt, wenn man die von dem Beschwerdefiihrer
verwendete Auslegung der Begriffe "mittelbarer oder
unmittelbarere Kontakt mit dem menschlichen Korper"
verwendet. Dieser hatte in der mindliche Verhandlung
ausgefiihrt, dass ein mittelbarer Kontakt z.B. bei einer
Armbanduhr gegeben sei, ein unmittelbarer Kontakt z.B.
bei einem Piercing. Damit koénnen Uhren im Allgemeinen,
also einschlieRlich der GroBuhren nicht als spezifische
Beispiele von Gegenstanden mit "mittelbarem bzw.
unmittelbarem Korperkontakt" angesehen werden, selbst
wenn es z.B. beim Stellen einer solchen Uhr zu einem
minimalen Kontakt mit dem menschlichen Kdérper kommen

sollte.

Es ist daher zu untersuchen, ob der beanspruchte
Gegenstand, der die Verwendung fir Uhren im

allgemeinen, d.h. einschlieBlich der GroBuhren umfasst,
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iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgeht.

Die Anspriche wie urspringlich eingereicht

Die abhangigen Anspriche 9 und 10 wie urspringlich
eingereicht definieren die Verwendung eines
biokompatiblen Werkstoffs fiir Uhren, Uhrenteile und
Schmuck. Sowohl Anspruch 9 als auch 10 wie eingereicht
sind abhangig von Anspruch 8 wie eingereicht, welcher
die Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffs fur

einen Gegenstand definiert, der mittelbar oder

unmittelbar mit dem menschlichen Korper in Kontakt
steht.

Die Anspriche wie eingereicht stellen daher nur eine
Basis flir Uhren, Uhrenteile und Schmuck dar, welche
mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen K&rper
in Kontakt stehen. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemal
Hauptantrag umfasst aber die genannten GroBuhren und
ist damit Uber den urspringlichen Anspruchssatz

erwelitert.

Die Beschreibung

Der Beschwerdefihrer war der Ansicht, dass insbesondere
auf Seite 3, Zeile 20 - Seite 4, Zeile 12 und Seite 9,
Zeilen 33, 34 eine explizite Offenbarung fir Uhren,
Uhrenteile oder Schmuck im Allgemeinen zu finden sei.
Allerdings stellt bereits der erste Satz der auf Seite
3, Zeile 20 beginnenden Passage klar, dass "bei allen
Arten von Schmuck, Uhren und Implantaten bzw. allen am
oder teilweise innerhalb oder vollstandig innerhalb des

Korpers getragenen Produkten ein direkter und teilweise

auch ein dauerhafter Koérperkontakt mit dem verwendeten

Werkstoff besteht". In diesem Zusammenhang muss der
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Fachmann daher die in diesem Absatz (Zeilen 29-32)
genannten "erfindungsgemalen Gegenstande wie Schmuck,
Uhren und Implantate", als Gegenstande mit direktem und
teilweise auch dauerhaftem Korperkontakt ansehen. Dies
gilt auch fir den folgenden, die Seiten 3 und 4
iberspannenden Absatz, an dessen Ende nochmals explizit
auf "am oder teilweise innerhalb oder wvollstandig
innerhalb des Kdrpers getragene biokompatible
Werkstoffe, wie z. B. alle Arten von Schmuck, Uhren/
Uhrenteile und Implantaten", verwiesen wird. Die
Beschreibung bietet somit keine Basis flr die
beanspruchte Verwendung des biokompatiblen Werkstoffs
fiir Uhren, Uhrenteile oder Schmuck, ohne Beschrankung
auf Gegenstande mit mittelbaren oder unmittelbaren
Kontakt.

Die Uhren, Uhrenteile oder Schmuck sind in der
Beschreibung auf derartige Gegenstdnde mit mittelbaren
und unmittelbaren Kdrperkontakt eingeschrankt, wobei -
wie auch den Passagen auf Seite 8, Zeile 22 bis Seite 9
Zeile 7 zu entnehmen ist - darunter Gegenstande
verstanden werden, die am Kdrper, teilweise innerhalb
oder innerhalb des Kdrpers getragen werden konnen.
Durch die Definition des mittelbaren oder unmittelbaren
Kontakts in Anspruch 8 wie eingereicht war der
Gegenstand entsprechend eingeschrankt. Durch Weglassen
des mittelbaren oder unmittelbaren Kontakts in der
Definition von Anspruch 1 des Hauptantrags ist dies
nicht mehr der Fall, was in einer Erweiterung des

beanspruchten Gegenstandes resultiert.

Artikel 100 c) EPU steht somit der Aufrechterhaltung

des Patents auf der Basis des Hauptantrags entgegen.

Hilfsantrag 1 - Nicht-Zulassung in das Verfahren
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Der Antrag wurde wadhrend der mindlichen Verhandlung und
somit verspatet eingereicht. Seine Zulassung steht
daher im Ermessen der Kammer (Artikel 13(1), (3) VOBK).
Bei der Zulassung verspateter Antrage ist u.a. zu
berilicksichtigen, ob ein derartiger Antrag prima facie
gewdhrbar erscheint. Dies ist hier offensichtlich nicht
der Fall, da eine Beschrankung des beanspruchten
Gegenstands auf auch bei GroBuhren vorhandene
Uhrenteile wie Gehduse, Linette oder VerschlieB-
mechanismen das in Punkt 5 diskutierte Problem nicht zu
lo6sen vermag. Der Anspruchsgegenstand umfasst noch
immer die Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffs
fir Uhrenteile, die nicht mittelbar oder unmittelbar

mit dem menschlichen Korper in Kontakt stehen.

Der Hilfsantrag wurde daher nicht in das

Beschwerdeverfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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