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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Sowohl die Patentinhaber als auch die Einsprechende
legten gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, dass das europaische Patent

Nr. 1 959 227 (im Nachfolgenden als "das Patent"
bezeichnet) und die Erfindung, die es zum Gegenstand
hat, unter Beriicksichtigung der von den Patentinhabern
im Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen laut
Hilfsantrag I den Erfordernissen des EPU genlgen,

Beschwerde ein.

In der angefochtenen Entscheidung hielt die
Einspruchsabteilung den Gegenstand des Anspruchs 1 des
Patents in der erteilten Fassung (damaliger Hauptantrag
der Patentinhaber) gegenitber dem Dokument D4 fir nicht
neu. In einem obiter dictum vertrat sie auBRerdem die
Auffassung, dass der erteilte Verfahrensanspruch 23

gegeniiber dem Dokument D4 nicht erfinderisch sei.

In ihrer Beschwerdebegrindung vom 20. Januar 2016
beantragte die Einsprechende den Widerruf des Patents.
Sie begrindete ihre Auffassung, dass der Anspruch 1 des
der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Hilfsantrags I den Artikel 123 (2) EPU verletze und
dass der Gegenstand dieses Anspruchs weder neu noch
erfinderisch sei. Sie nahm auch Stellung zu den im
erstinstanzlichen Verfahren eingereichten
Hilfsantragen II - VI, nicht aber zu dem erteilten
Patent. Hinsichtlich des von den Patentinhabern im
erstinstanzlichen Verfahren eingereichten

Hilfsantrags VI fihrte die Einsprechende Folgendes aus

(siehe Punkt VI der Beschwerdebegriindung) :
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"VI. Hilfsantrag VI

Nach diesem Hilfsantrag beschrdnkt sich die
Patentinhaberin lediglich auf die Verfahrensanspriiche
des Streitpatents. Hierzu verweisen wir auf die
Ausfiihrungen der Einspruchsabteilung in ihrem Obiter
Dictum unter Punkt 13 der Zwischenentscheidung.
Zusdtzlich verweisen wir auf die Offenbarung der D7,
insbesondere auf die Absdtze [0030] bis [0038] der D7,
worin das Verfahren in neuheitsschddlicher Weise

vorgestellt wird."

Die Patentinhaber reichten mit ihrer
Beschwerdebegrindung vom 21. Januar 2016 geanderte
Anspriche, die sowohl Vorrichtungs- als auch
Verfahrensanspruche umfassten, und geanderte
Beschreibungsseiten gemal einem Hilfsantrag I und einem
Hilfsantrag II ein. Sie beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickweisung des
Einspruchs (Hauptantrag) und hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung

gemall Hilfsantrag I oder IT.

In der Beschwerdebegrundung wurde unter Verwendung
einer Merkmalsgliederung sowohl der Wortlaut des
unabhédngigen Vorrichtungsanspruchs 1 (siehe Punkt I. 1.
a) der Beschwerdebegrindung) als auch der Wortlaut des
unabhangigen Verfahrensanspruchs 23 (siehe Punkt I. 3.
a) der Beschwerdebegriindung) des Patents wie erteilt
wiedergegeben. Die Patentinhaber setzten sich mit der
Offenbarung des Dokuments D4 auseinander (siehe

Punkt III der Beschwerdebegriundung) und gaben Grunde
an, warum die Auffassung der Einspruchsabteilung
hinsichtlich des erteilten Vorrichtungsanspruchs 1
nicht richtig sei (siehe Punkt II. 1. und 4. b) und
Abschnitt IV insbesondere die Punkte IV.2 bis IV.4 der
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Beschwerdebegrindung) . Die Patentinhaber nahmen auch zu
dem obiter dictum der Einspruchsabteilung hinsichtlich
des erteilten Verfahrensanspruchs 23 Stellung (siehe
Punkt II. 3. und 4. b) und Abschnitt IV, insbesondere
die Punkte IV.2 bis IV.4 der Beschwerdebegrindung) .

Beide Beteiligten reichten eine Beschwerdeerwiderung

ein.

Die Beteiligten wurden zu einer mindlichen Verhandlung
geladen und der Ladung vom 10. Oktober 2019 folgte eine
Mitteilung der Kammer gemal Artikel 15 (1) VOBK. In
dieser Mitteilung vertrat die Kammer u.a. die
vorlaufige Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
gemadl dem damaligen Hauptantrag der Patentinhaber
(Patent wie erteilt) sowohl im Hinblick auf das
Dokument D4 als auch im Hinblick auf das Dokument D7

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Mit ihrem Schreiben vom 20. Februar 2020 reichten die
Patentinhaber gednderte Anspriiche gemal den
Hilfsantrdagen III - VI ein, wobei sie angaben, dass der
Hilfsantrag III mit dem der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Hilfsantrag I und die Hilfsantrdge IV
- VI mit den Hilfsantragen III - V aus dem
erstinstanzlichen Einspruchsverfahren Ubereinstimmten,
wobeil der unabhangige Verfahrensanspruch sowie davon
abhdngigen Anspriiche gestrichen worden seien. Die
Patentinhaber nahmen auch zu der vorladufigen Meinung
der Kammer Stellung und begrindeten hinsichtlich ihres
damaligen Hauptantrags (Patent wie erteilt), warum
ihrer Meinung nach der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 gegeniuber dem Dokument D4 oder D7 oder
gegenliber einer Kombination der Dokumente D4 und D7 auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (siehe Abschnitt
I. 1 des Schreibens). Hinsichtlich der Patentfadhigkeit
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des erteilten unabhangigen Verfahrensanspruchs 23 wurde

Folgendes in Punkt I. 2 ausgefihrt:

"Analoge Uberlegungen, wie sie in Zusammenhang mit dem
Gegenstand des Anspruchs 1 vorgebracht wurden, filihren
dazu, dass der Gegenstand dieser Anspriiche ebenfalls
neu und erfinderisch gegeniiber den Dokumenten D4 und D7

ist."

In ihrem Schreiben vom 21. Dezember 2020 nahm die
Einsprechende zu der vorladufigen Meinung der Kammer

Stellung.

Am 21. Januar 2021 fand eine (erste) mindliche

Verhandlung vor der Kammer statt.

Nach der Schlussfolgerung der Kammer, dass der
Gegenstand des erteilten Vorrichtungsanspruchs 1
ausgehend vom Dokument D7 nicht erfinderisch sei,
reichten die Patentinhaber einen neuen Hilfsantrag I
ein, der durch Streichung der Vorrichtungsanspriche 1
bis 22 nur die erteilten Verfahrensanspriiche 23 bis 28
als Anspriche 1 bis 6 enthielt. Nachdem die
Einsprechende beantragt hatte, diesen neuen Hilfsantrag
nicht in das Verfahren zuzulassen, wurde die Frage der
Zulassung des neuen Hilfsantrags I im Hinblick auf den
anzuwendenden Artikel 13 (1) und (3) VOBK 2007
diskutiert. In diesem Zusammenhang brachten die
Beteiligten auch Argumente zu der Frage vor, ob eine
Diskussion der erteilten Verfahrensanspriiche in der
mundlichen Verhandlung fir die Einsprechende und die
Kammer zumutbar gewesen ware, oder ob - wie von der
Einsprechenden beantragt - eine Vertagung der
mindlichen Verhandlung notwendig gewesen ware. Die
Einsprechende beantragte die Vertagung der miindlichen

Verhandlung, da es fir sie keine Veranlassung gegeben
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habe, sich fir die miindliche Verhandlung auf eine
Diskussion der Verfahrensanspriiche vorzubereiten, denn
keiner der Hilfsantrage habe nur Verfahrensanspriche
enthalten, und damit sei es fir sie nicht zumutbar
gewesen, sich in dieser mindlichen Verhandlung zu den
Verfahrensansprichen zu aduBern oder sich erstmalig mit
Argumenten der Gegenseite auseinanderzusetzen. Die
Patentinhaber hingegen vertraten die Auffassung, dass
es fur die Einsprechende und die Kammer zumutbar
gewesen sei, sich in der miindlichen Verhandlung mit den
erteilten Verfahrensanspriichen auseinanderzusetzen, und
deshalb eine Vertagung nicht notwendig wére. Das
Protokoll der mindlichen Verhandlung enthalt hierzu auf
Seite 6, letzter Absatz, Folgendes:

"Auf Frage des Vorsitzenden, ob eine ldngere
Unterbrechung der miindlichen Verhandlung von z.B. zweil
Stunden der Einsprechenden zur Vorbereitung einer
Diskussion Uber die Gewdhrbarkeit der
Verfahrensanspriiche geniligen wiirde, erkldrte die
Einsprechende, dass dies nicht ausreichen wiirde, da es
eine v6llig neue Situation fir sie seli und auch neuer
Stand der Technik wie z.B. die Entgegenhaltung D4 oder

D3 zu diskutieren sei."

Im Zuge der Diskussion stellten beide Beteiligten einen
Antrag auf anderweitige Kostenverteilung zum Nachteil
des jeweils anderen Beteiligten (siehe Seite 9, erster
vollstandiger Absatz des Protokolls der mindlichen

Verhandlung) .

Nach Beratung der Kammer teilte der Vorsitzende den
Beteiligten Folgendes mit (siehe Seite 9, vierter bis
sechster vollstandiger Absatz des Protokolls der

mindlichen Verhandlung) :
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Die Kammer sei der Ansicht, "dass sie ein Ermessen auch
dann nach Artikel 13 (1) und (3) VOBK 2007 habe, wenn
die miindliche Verhandlung verlegt werde. Im
vorliegenden Fall ginge es nicht nur um die Streichung
von erteilten Anspriichen, sondern es gebe auch
besondere Umstdnde. Zu den erteilten
Verfahrensanspriichen gebe es ein obiter dictum der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung

und dazu hdtten die Patentinhaber Stellung genommen.

Die Kammer habe deshalb in Ausiibung ihres Ermessens
nach Artikel 13 VOBK 2007 entschieden, den von den
Patentinhabern in der miindlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrag I in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen. Die miindliche Verhandlung werde vertagt.

AuBerdem werde der Einsprechenden die Gelegenheit
gegeben, zu der Gewdhrbarkeit des Hilfsantrags I
schriftlich Stellung zu nehmen, und zwar innerhalb
einer Frist von zwei Monaten, die mit der Zustellung
der Niederschrift iber die miindliche Verhandlung
beginne. Den Patentinhabern werde dann danach

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben."

Der Vorsitzende schloss dann die mundliche Verhandlung
um 15.33 Uhr.

Mit Schreiben vom 12. April 2021 lehnte die
Einsprechende die Mitglieder der Kammer gemal

Artikel 24 (3) EPU wegen der Besorgnis der Befangenheit
ab (erster Befangenheitsantrag). In diesem Schreiben
duBRerte sich die Einsprechende auch zu der Frage der
Zulassung und der Gewdhrbarkeit des in der miindlichen
Verhandlung vom 21. Januar 2021 eingereichten

Hilfsantrags I der Patentinhaber.
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Der Ladung zu einer neuen mindlichen Verhandlung wvom
29. Oktober 2021 war eine Mitteilung gemalB

Artikel 15 (1) VOBK beigefiigt, in der unter anderem
darauf hingewiesen wurde, dass in der mindlichen
Verhandlung tber die Frage der Zulassigkeit des ersten

Befangenheitsantrags zu entscheiden sei.

Mit Schriftsatz vom 24. Dezember 2021 lehnte die
Einsprechende daraufhin die Mitglieder der Kammer gemaRB
Artikel 24 (3) EPU erneut wegen der Besorgnis der

Befangenheit ab (zweiter Befangenheitsantrag).

In ihrer Entscheidung vom 1. April 2022 entschied die
Ersatzkammer, die zum Zwecke der Prifung des zweiten
Befangenheitsantrags gebildet worden war, dass der
zwelte Befangenheitsantrag gemi&R Artikel 24 (3) EPU
zuldssig, aber unbegrindet sei. Der zweite

Befangenheitsantrag wurde daher zurickgewiesen.

Die Patentinhaber nahmen ihre Beschwerde mit Schreiben

vom 4. Juli 2022 zurick.

In ihrem Schreiben vom 4. Juli 2022 stellte die
Einsprechende ihren aus ihrer Sicht in der miindlichen
Verhandlung lediglich angekindigten Antrag auf

anderweitige Kostenverteilung und begriindete diesen.

Mit ihrem Schreiben vom 7. Juli 2022 nahm die
Einsprechende ihre Beschwerde zurick und bestatigte

ausdriicklich die Aufrechterhaltung ihres Kostenantrags.

Mit einer Mitteilung vom 8. Juli 2022, die vorab mit
einer E-Mail vom 7. Juli 2022 an die Beteiligten
versendet wurde, teilte die Geschaftsstelle der Kammer
den Beteiligten mit, dass der fir den 8. Juli 2022

anberaumte Termin zur mindlichen Verhandlung (zweite



XVITIT.

XIX.

XX.

XXT.

XXIT.

- 8 - T 2175/15

mundliche Verhandlung vor der Kammer in ihrer

urspringlichen Besetzung) aufgehoben worden sei.

Die Beteiligten wurden erneut zu einer (zweiten) fir
den 14. Dezember 2022 anberaumten miindlichen
Verhandlung vor der Kammer in ihrer urspringlichen
Besetzung geladen und der Ladung vom 29. September 2022
war eine Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK
beigefigt.

Die Einsprechende stellte mit Schreiben vom

7. Dezember 2022 einen (dritten) Befangenheitsantrag
gemaB Artikel 24 (3) EPU. Im Abschnitt III dieses
Schreibens machte die Einsprechende auch Ausfihrungen

zu ihrem Kostenantrag.

Mit einer Mitteilung vom 13. Dezember 2022, die auch
mit einer E-Mail vom 13. Dezember 2022 an die
Beteiligten versendet wurde, teilte die Geschaftsstelle
der Kammer den Beteiligten mit, dass der flir den

14. Dezember 2022 anberaumte Termin zur mundlichen
Verhandlung (zweite mundliche Verhandlung vor der
Kammer in ihrer urspringlichen Besetzung) aufgehoben

worden sei.

In ihrem Schreiben vom 15. Dezember 2022 vertraten die
Patentinhaber u.a. die Ansicht, dass die wvon ihnen
beantragte Entscheidung ilber eine anderweitige
Verteilung der Kosten gemal Artikel 16 VOBK zu ihren
Gunsten angesichts der nunmehr drei

Befangenheitsantrdage der Einsprechenden begrindet sei.

Zum Zwecke der Prifung des dritten Befangenheitsantrags
wurde gemal der Verfigung vom 9. Januar 2023 eine

Ersatzkammer mit drei Mitgliedern gebildet.
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XXIII. Mit ihrem Schreiben vom 3. Mai 2023 stellte die
Einsprechende gegen ein Mitglied dieser Ersatzkammer
einen (vierten) Befangenheitsantrag gemal
Artikel 24 (3) EPU. Daraufhin wurde als Vertreter
dieses Mitglieds ein neues Mitglied fir die
Ersatzkammer zur Prifung des vierten
Befangenheitsantrags bestimmt. Dieses neue Mitglied
lehnte die Einsprechende in ihrem Schreiben vom
25. Mai 2023 mit einem weiteren (fiunften)
Befangenheitsantrag gemaf Artikel 24 (3) EPU als
befangen ab. In den drei Zwischenentscheidungen vom
23. Juni 2023 entschied die jeweilige Ersatzkammer,
dass der von ihr zu prifende Befangenheitsantrag gemal
Artikel 24 (3) EPU zulassig, aber unbegrindet sei.
Daher wurde der dritte, vierte und fiunfte

Befangenheitsantrag der Einsprechenden zurlickgewiesen.

XXIV. Nach den Entscheidungen der Ersatzkammern uber den
dritten, vierten und finften Befangenheitsantrag der
Einsprechenden anderte der Vorsitzende der
Kammer 3.4.02 mit Verfigung vom 25. Oktober 2023 die
Kammerbesetzung in ihre urspringliche Besetzung, mit
Ausnahme des technisch vorgebildeten Mitglieds und
Berichterstatters, der zwischenzeitlich in den
Ruhestand getreten war und daher durch ein neues

Mitglied ersetzt wurde.

XXV. Mit einer weiteren Verfliigung des Vorsitzenden wvom
15. November 2023 wurde gemal Artikel 5 des
Geschaftsverteilungsplans der Technischen
Beschwerdekammern fir 2023 die Besetzung einer
Ersatzkammer zum Zwecke der Prufung des ersten
Befangenheitsantrags der Einsprechenden vom
12. April 2021 gegen die Mitglieder der Kammer in ihrer
urspringlichen Besetzung zum Zeitpunkt der miindlichen

Verhandlung vom 21. Januar 2021 bestimmt.
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Die Beteiligten wurden mit Ladung vom 29. Januar 2024
zu einer mindlichen Verhandlung am 11. Juni 2024 vor
der Ersatzkammer geladen. Dieser Ladung war eine
Mitteilung der Ersatzkammer nach Artikel 15 (1) VOBK
beigeftgt, in der den Beteiligten u.a. mitgeteilt
wurde, dass die Kammer in ihrer ursprunglichen,
geanderten Besetzung flir das weitere Verfahren wieder
zustandig wadre und das Verfahren in derselben
mundlichen Verhandlung fortsetzen wirde, wenn die
Ersatzkammer zu dem Ergebnis kame, dass der
Befangenheitsantrag der Einsprechenden unzulédssig oder

unbegrindet sei.

Am 11. Juni 2024 begann die miindliche Verhandlung vor
der Ersatzkammer. Nachdem die Ersatzkammer die
Entscheidung verkiindet hatte, den (ersten)
Befangenheitsantrag der Einsprechenden vom

12. April 2021 zurickzuweisen, wurde die mundliche
Verhandlung bis 10.45 Uhr unterbrochen und um 10.53 Uhr
vor der Kammer in ihrer urspringlichen, gednderten

Besetzung fortgesetzt.

Nach der Fortsetzung der mundlichen Verhandlung
bestatigten die Beteiligten ihre Antrage zunadchst wie
folgt:

Die Beschwerdefihrer (Patentinhaber) nahmen ihren in
der mindlichen Verhandlung vom 21. Januar 2021
gestellten Antrag auf anderweitige Kostenverteilung zu
ihren Gunsten wegen der Vertagung der ersten mindlichen
Verhandlung zurlck und beantragten eine anderweitige
Kostenverteilung zu ihren Gunsten wegen der mehrfachen

Befangenheitsantrage der Einsprechenden.
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Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) bestdtigte ihren
in der mindlichen Verhandlung vom 21. Januar 2021
gestellten Antrag auf anderweitige Kostenverteilung zu
ihren Gunsten. Hilfsweise beantragte sie, den von den
Patentinhabern erstmals in der mindlichen Verhandlung
vom 11. Juni 2024 gestellten Antrag auf anderweitige

Kostenverteilung wegen Verspatung zuruckzuweisen.

Nach einer ausfiihrlichen Diskussion der beiden Antrage
der Beteiligten auf anderweitige Kostenverteilung

wurden die folgenden Schlussantrage gestellt:

Die Beschwerdefilhrer (Patentinhaber) beantragten eine
anderweitige Kostenverteilung zu ihren Gunsten im
Zusammenhang mit den von der Einsprechenden gestellten

Befangenheitsantragen.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragte eine
anderweitige Kostenverteilung zu ihren Gunsten. Weiter
beantragte sie die Zurickweisung des Antrags der
Patentinhaber auf anderweitige Kostenverteilung im
Zusammenhang mit den von der Einsprechenden gestellten
Befangenheitsantragen.

Die Einsprechende beantragte des Weiteren eine langere
Unterbrechung der mindlichen Verhandlung fur den Fall,
dass die Kammer den Antrag der Patentinhaber nicht fir

unzulassig oder unbegrindet halten sollte.

Am Ende der mindlichen Verhandlung verkiindete der

Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Die Patentinhaber haben im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:
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Antrag auf anderweitige Kostenverteilung zugunsten

der Einsprechenden

Nach der Rechtsprechung entspreche es der
Billigkeit, dass die Beschwerdekammern dann eine
anderweitige Verteilung der Kosten zugunsten einer
der Parteien anordneten, wenn die Kosten ganz oder
teilweise durch ein Verhalten einer Partei
verursacht wirden, das mit der bei der Wahrnehmung
von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in
Einklang stehe, also die Kosten schuldhaft durch
leichtfertiges oder gar boswilliges Handeln
verursacht wirden. Es konne von einem solchen
Verhalten seitens der Patentinhaber, und
insbesondere von einem Verfahrensmissbrauch, aus

folgenden Griunden nicht die Rede sein.

i) Eine Streichung von erteilten Ansprichen in
einem Antrag kénne nicht als verspatet
angesehen werden, selbst wenn sie erst in
der mindlichen Verhandlung vorgenommen
werde. Beili dem in der mindlichen
Verhandlung eingereichten Hilfsantrag I
handele es sich nicht um einen "fresh
case", d.h. um keinen neuen Streitstoff, da
es sich um die erteilten
Verfahrensanspriiche handele, die auch im
damaligen Hauptantrag der Patentinhaber,
d.h. dem Patent wie erteilt, vorhanden
seien. Die Patentinhaber hatten im
Beschwerdeverfahren auch nicht auf die
erteilten Verfahrensanspriche verzichtet,
da sie sich auf den Seiten 12, 13, 22, 23
und 24 ihrer Beschwerdebegriindung auch mit
den erteilten Verfahrensansprichen und den

Ausfihrungen der Einspruchsabteilung in dem
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obiter dictum der angefochtenen
Entscheidung auseinandergesetzt hatten. In
der ersten mindlichen Verhandlung sei die
Interpretation der Lehre des Patents, die
auch die Verfahrensanspriche betreffe,
ausfihrlich diskutiert worden. Die
Feststellungen zu den
Vorrichtungsansprichen betrafen auch die

Verfahrensanspriuche.

Die Einsprechende hatte in ihrer
Beschwerdeerwiderung auch zu den die
erteilten Verfahrensanspriche betreffenden
Ausfihrungen in der Beschwerdebegrindung
der Patentinhaber Stellung nehmen missen.
Die Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden
enthalte jedoch keine Stellungnahme zu

allen erteilten Anspriichen.

Es habe aufgrund der Umstande fir die
Patentinhaber keine Veranlassung gegeben,
mit der Beschwerdebegriindung einen
separaten Antrag mit nur den erteilten
Verfahrensanspriuchen einzureichen. Die
vorlaufige Auffassung der Kammer in deren
Mitteilung habe nichts Negatives iber die
erteilten Verfahrensanspriiche gesagt. Vor
der mindlichen Verhandlung habe es fir die
Patentinhaber keine Veranlassung gegeben,
einen Antrag mit nur den erteilten
Verfahrensanspriuchen einzureichen. Die
FEinreichung des neuen Hilfsantrags I sei
eine Reaktion auf die erfolgte Diskussion
Uber die Auslegung der erteilten Anspriiche

in der ersten mindlichen Verhandlung
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gewesen.

Die Einsprechende hatte sich mit dem
gesamten erteilten Patent auseinandersetzen
missen und konne sich nicht einfach auf
einen erteilten Anspruch beschranken. Es
gebe namlich weder eine Nachordnung der
unabhdngigen Anspriiche noch "de facto"
abhdngige Anspriche. Ein Verfahrensanspruch
miusse gegebenenfalls anders ausgelegt
werden als der Vorrichtungsanspruch. Jeder
unabhdngige Anspruch stelle fir sich
gesehen einen eigenen Anspruch dar, iber
den entschieden werden kénne. Also hatte
der erteilte Anspruch 23 auch vor dem
Anspruch 1 iberprift werden kdénnen. Eine
Vertagung der mindlichen Verhandlung sei
daher nicht wegen der Einreichung des
Hilfsantrags I notwendig gewesen. Weder filr
die Einsprechende noch fir die Kammer sei
eine neue Einarbeitung ndétig gewesen, um
die Gewahrbarkeit der Verfahrensanspriiche
zu diskutieren. Der Hilfsantrag I sei in
der ersten mindlichen Verhandlung um 10.23
Uhr eingereicht worden und es hatte daher
bis 17.00 Uhr genug Zeit gegeben, diesen
Antrag inhaltlich zu diskutieren, da es
sich um keinen neuen Streitstoff gehandelt
habe. Es sei jedoch die Zulassung des
Hilfsantrags I und der um 11.45 Uhr
gestellte Antrag der Einsprechenden auf
Vertagung der mindlichen Verhandlung bis
zum Nachmittag der ersten mindlichen
Verhandlung diskutiert worden.
Moglicherweise habe dieser Antrag auf

Vertagung die Kammer veranlasst, die
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mindliche Verhandlung wegen des Rechts auf
rechtliches Gehdr nach Artikel 113 (1) EPU
zu vertagen. Da es fir die Kammer und die
Einsprechende zumutbar gewesen sei, sich
mit den erteilten Verfahrensanspriichen
wahrend der ersten miindlichen Verhandlung
auseinanderzusetzen, seili eine Vertagung der
Verhandlung als ein Entgegenkommen der
Kammer fir die Einsprechende zu sehen und

nicht als eine Notwendigkeit.

Die Beschwerde sei ein Jahr nach der ersten
mindlichen Verhandlung zurickgenommen
worden. Die Einsprechende habe daraufhin
auch ihre Beschwerde zurlckgenommen, wobei
sich die Grunde dafir der Kenntnis der

Patentinhaber entziehen wirden.

b) Antrag auf anderweitige Kostenverteilung zugunsten

der Patentinhaber

i)

Der Antrag der Patentinhaber auf
anderweitige Kostenverteilung zu ihren
Gunsten wegen der finf Befangenheitsantrage
der Einsprechenden sei in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Dieser
Antrag sei nicht verspatet, da erst am
Vormittag in der mindlichen Verhandlung vom
11. Juni 2024 vor der Ersatzkammer, und
damit vor dem Beginn der zweiten mindlichen
Verhandlung vor der Kammer in ihrer
urspringlichen, abgednderten Besetzung,
entschieden worden sei, dass der erste
Befangenheitsantrag der Einsprechenden
nicht erfolgreich sei. Ware der erste

Befangenheitsantrag der Einsprechenden
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begrundet gewesen, dann ware der Antrag auf
anderweitige Kostenverteilung zugunsten der
Patentinhaber angesichts der finf
Befangenheitsantrdge der Einsprechenden
nicht gestellt worden. Im Ubrigen sei
dieser Antrag bereits in Punkt 2 des
Schreibens vom 15. Dezember 2022 genannt
worden und vorher habe es keinen Grund fir
die Patentinhaber gegeben, einen solchen

Antrag zu stellen.

Der Antrag auf anderweitige
Kostenverteilung sei auch begriindet, denn
es entspreche der Billigkeit, dass die
Kammer eine anderweitige Verteilung der
Kosten, die wegen der finf
Befangenheitsantrdge der Einsprechenden
entstanden seien, zugunsten der
Patentinhaber anordne. Diese Kosten seien
durch das Verhalten der Einsprechenden
verursacht worden, das nicht der
verfahrensrechtlichen Sorgfaltspflicht
entspreche, die auch bei der Wahrnehmung
von Rechten erforderlich sei. Es sei mit
einer prozessualen Sorgfaltspflicht namlich
nicht vereinbar, die im EPU vorgesehene
Moglichkeit eines Befangenheitsantrags, die
nur im Ausnahmefall heranzuziehen sei, als
technisches Instrument zu nutzen, um sich
der Kammer zu entledigen und somit ein
anderes Ergebnis in der Sache zu erreichen.
Mit der verfahrensrechtlichen
Sorgfaltspflicht sei auch nicht vereinbar,
offensichtlich nicht zum Ziel fiihrende
Rechtsbehelfe mehrfach einzureichen. Es

kame dabei auch nicht nur darauf an, ob
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diese Befangenheitsantrdge zulassig seien.
Im Markenrecht gebe es eine entsprechende
Kostenfolge, wenn eine Marke leichtfertig
angegriffen werde. Dies sei ein schoénes
Beispiel fir den vorliegenden Fall. Die
Kosten seien also mit der Einreichung von
finf erfolglosen Befangenheitsantragen
schuldhaft infolge leichtfertigen oder
wenigstens fahrldssigen prozessualen
Fehlverhaltens der Einsprechenden

verursacht worden.

XXIX. Der Vortrag der Einsprechenden lasst sich wie folgt
zusammenfassen:
a) Antrag auf anderweitige Kostenverteilung zugunsten

der Einsprechenden

Eine anderweitige Kostenverteilung gemal Artikel
104 (1) EPU und Artikel 16 (1) a) VOBK zugunsten
der Einsprechenden sei gerechtfertigt. Es
entspreche aus folgenden Grinden der Billigkeit,
den Patentinhabern alle Kosten, welche durch das
verspatete Einreichen des Hilfsantrags I in der
ersten mindlichen Verhandlung vom 21. Januar 2021
und der daraus resultierenden Vertagung der
mindlichen Verhandlung auf Seiten der
Einsprechenden nach der ersten mundlichen
Verhandlung entstanden seien, gemal Artikel 104 (1)
EPU und Artikel 16 (1) a) VOBK aufzuerlegen.

i) In der ersten mindlichen Verhandlung wvor
der Kammer sei die mindliche Verhandlung
vertagt worden. Grund dafir sei der in der
mindlichen Verhandlung eingereichte neue

Hilfsantrag I der Patentinhaber gewesen,
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der eine Anderung ihres
Beschwerdevorbringens gemall Artikel 13 VOBK
2007 darstelle und von der Beschwerdekammer
in das Verfahren zugelassen worden sei.
Dies sei einer der in der VOBK vorgesehenen
typischen Falle, die eine Kostenauferlegung
auf die Kosten verursachende Beteiligte

rechtfertigten.

Der Hilfsantrag I, der nur die erteilten
Verfahrensanspriiche enthalte, sei im
Beschwerdeverfahren erstmals in der ersten
mindlichen Verhandlung vom

21. Januar 2021 eingereicht worden und
stelle daher eine Anderung des
Beschwerdevorbringens der Patentinhaber
gemall Artikel 13 VOBK 2007 dar. Das Patent
wie erteilt (Hauptantrag der Patentinhaber)
und die mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Hilfsantrdge I und II der
Patentinhaber hatten sowohl
Vorrichtungsanspriche als auch
Verfahrensanspruche enthalten. Von den
Patentinhabern habe es vor der ersten
mindlichen Verhandlung keine Ausfihrungen
gegeben, die sich mit den
Verfahrensansprichen spezifisch
auseinandergesetzt hadtten. Schlicht und
ergreifend unzutreffend sei zudem die
Behauptung, die Patentinhaber héatten in
ihrer Beschwerdebegrindung zu dem in der
angefochtenen Entscheidung enthaltenen
obiter dictum hinsichtlich der
Verfahrensanspriche Stellung genommen, so
dass der Einsprechenden wiederum zuzumuten

gewesen ware, hierzu in der ersten
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mindlichen Verhandlung Stellung zu nehmen.
Tatsdachlich hatten die Patentinhaber auf
Seite 13 ihrer Beschwerdebegriindung
lediglich das obiter dictum der
Einspruchsabteilung wiedergegeben. Die
weiteren Merkmale der Verfahrensanspriiche
seien mit der Beschwerdebegriindung der
Patentinhaber inhaltlich noch nicht einmal
im Ansatz diskutiert worden. Im Gegenteil,
die detaillierte Argumentation der
Einspruchsabteilung aus dem obiter dictum
zu den Verfahrensanspriichen, welche sich
grundlegend von der Argumentation zu den
Vorrichtungsansprichen unterscheide, sei
zwar kurz erwahnt, es fanden sich hierzu in
der Beschwerdebegriindung jedoch keinerlei
Argumente. Die von den Patentinhabern
hierzu zitierten Stellen aus der
Beschwerdebegriindung erschopften sich
jedenfalls in vagen Behauptungen zu einer
vermeintlichen Erkenntnis des
Streitpatents, welche in gleicher Weise
auch fir die Vorrichtungsanspriiche
vorgebracht wirden, und welche keinerlei
Bezug zu den Merkmalen der
Verfahrensanspriche aufwiesen oder auf die
Argumentation der Einspruchsabteilung
eingehen wirden. Dies reiche jedoch fir
eine Stellungnahme nicht aus. Es habe daher
keinerlei Veranlassung fir die
Einsprechende gegeben, sich zu den
Verfahrensanspruchen zu auBlern. Selbst dann
nicht, wenn der erteilte
Vorrichtungsanspruch 1 in der ersten
mindlichen Verhandlung als gewdhrbar

angesehen worden ware, denn der
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Verfahrensanspruch sei de facto ein
abhangiger Anspruch von diesem
Vorrichtungsanspruch, auch wenn er formal
als unabhangiger Anspruch formuliert sei.
Die Verfahrensanspriiche seien daher de
facto Unteranspruche des
Vorrichtungsanspruchs ohne eine
selbststandige Argumentation. Die in
Reaktion auf die Mitteilung der Kammer nach
Artikel 15 (1) VOBK eingereichten neuen
Hilfsantrdge der Patentinhaber hatten sogar
iberhaupt keine Verfahrensanspriiche mehr
enthalten. Dartber hinaus habe sich die
Kammer in ihrer Mitteilung gemal

Artikel 15 (1) VOBK auch nicht zu den

Verfahrensansprichen geaulert.

Ein Antrag, der ausschlieBlich
Verfahrensanspriiche umfasse, sei im
Beschwerdeverfahren auch deshalb nicht zu
erwarten gewesen, da ein solcher Antrag
nicht Teil des Einspruchsverfahrens gewesen
sei. In der mindlichen Verhandlung vor der
FEinspruchsabteilung sei ein solcher Antrag
nicht diskutiert und entschieden worden.
Die Patentinhaber hatten durch ihr
Verhalten in der ersten Instanz eine
Entscheidung der Einspruchsabteilung iber
die Verfahrensanspriiche bewusst vermieden,
da sie vor einer Entscheidung der
Einspruchsabteilung in den entsprechenden
die Verfahrensanspriiche aufweisenden
Hilfsantrdgen die Verfahrensanspriiche
gestrichen hatten. Dies als eine spezielle
Konstellation zu werten, welche es den

Patentinhabern erlauben solle, sich
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erstmals in der mindlichen Verhandlung vor
der Kammer auf den Gegenstand der
Verfahrensanspriche zurickzuziehen, trage
dem Verhalten der Patentinhaber ersichtlich
nicht Rechnung. Im Gegenteil sei das
Verhalten der Patentinhaber ersichtlich als
ein absichtliches, aus prozesstaktischen
Grunden erfolgtes Zuruckhalten zu werten,
was klar gegen eine Zulassung gesprochen
hatte und erst recht nicht herangezogen
werden konne, um eine anderweitige
Kostenauferlegung zugunsten der

Einsprechenden zu verneinen.

In dem gesamten Beschwerdeverfahren sei es
bis zur mindlichen Verhandlung nur um den
Vorrichtungsanspruch 1 gegangen und die
Verfahrensanspriche seien nicht Gegenstand
des Beschwerdeverfahrens gewesen. Da aus
dem Verfahrensverlauf bis zur mindlichen
Verhandlung nicht erkennbar gewesen sei,
dass die Verfahrensanspriche alleiniger
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein
kénnten, stelle der Hilfsantrag I der
Patentinhaber einen "fresh case" dar.
Folglich sei es fir die Kammer und fir die
Einsprechende nicht zumutbar gewesen, den
Hilfsantrag I in der ersten mindlichen
Verhandlung zu behandeln, und daher sei
eine Vertagung der mindlichen Verhandlung
notwendig gewesen. Insbesondere habe es fir
die Einsprechende keine Veranlassung
gegeben habe, sich fliir die mindliche
Verhandlung auf eine Diskussion der
Verfahrensanspriche vorzubereiten, denn

keiner der Hilfsantrage habe nur
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Verfahrensanspriche enthalten, und damit
sel es fir sie nicht zumutbar gewesen, sich
in dieser mindlichen Verhandlung zu den
Verfahrensanspriichen zu aulern oder sich
erstmalig mit Argumenten der Gegenseite
auseinanderzusetzen. Deshalb sei eine
Vertagung der mindlichen Verhandlung
objektiv notwendig gewesen, um der
Einsprechenden Gelegenheit zu geben, zu dem
Hilfsantrag I und dem damit einzig
welterverfolgten Verfahrensanspruch

Stellung zu nehmen.

Es werde nunmehr behauptet, die
Beschwerdekammer hatte es in der ersten
mindlichen Verhandlung fir sich und fir die
Einsprechende fir durchaus zumutbar
gehalten, sich in der mindlichen
Verhandlung mit dem Hilfsantrag I
auseinanderzusetzen. Dies stehe in einem so
grotesken Widerspruch zu der Tatsache, dass
die Beschwerdekammer die mindliche
Verhandlung - noch dazu unter Missachtung
der flr sie verbindlichen Regelungen der
Verfahrensordnung - dennoch unter Verweis
auf ein ihr vermeintlich zustehendes
Ermessen vertagt habe, dass es eigentlich
keines weiteren Kommentars bedirfe. Aus der
Frage des Vorsitzenden zu Beginn der
Diskussion iber die Zulassung des
Hilfsantrags I in der mundlichen
Verhandlung vom 21. Januar 2021 (siehe
vorletzter Absatz auf Seite 6 des
Protokolls tUber die mindliche Verhandlung),
ob eine langere Unterbrechung der

mindlichen Verhandlung von z.B. 2 Stunden
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der Einsprechenden geniigen wlrde, ergebe
sich ersichtlich nicht, dass die Kammer
eine Diskussion des Hilfsantrags I zu
diesem Zeitpunkt flir zumutbar erachtet
habe. Vielmehr sei die Einsprechende
gefragt worden, ob sie eine Diskussion uUber
den Hilfsantrag I fur zumutbar erachte.
Nachdem die Einsprechende diese Frage mit
der Begrindung verneint habe, es hatte sich
durch Hilfsantrag I eine v0llig neue
Situation ergeben und es sei ggf. auch
welterer Stand der Technik zu
berticksichtigen, sei die Kammer namlich
nicht mehr auf eine mdgliche Diskussion von
Hilfsantrag I in der ersten mindlichen
Verhandlung zuruckgekommen, sondern habe
die mindliche Verhandlung vertagt, um der
Einsprechenden die Moglichkeit zu geben, zu
dem Hilfsantrag I im schriftlichen
Verfahren Stellung zu nehmen. Ganz
offensichtlich habe die Kammer daher eine
Vertagung als notwendig angesehen, sonst
hatte sie diese nicht gegen den expliziten
Willen der Patentinhaber angeordnet. Die
Annahme, dass es einer solchen Vertagung
nicht bedurft hatte, stehe in unmittelbarem
Widerspruch zu der Entscheidung der Kammer
zur Vertagung. SchlieRlich sei eine
Vertagung der muindlichen Verhandlung, durch
die erhebliche Mehrkosten und zusatzlicher
Aufwand verursacht wirden, nur in absoluten
Ausnahmefdllen zu gewahren und auch nur
dann, wenn die Beschwerdekammer zu der
Uberzeugung gelangt sei, dass eine
Nichtvertagung eine der beiden Parteien

ungebihrlich benachteilige und daher



vi)

- 24 - T 2175/15

unzumutbar ware. Es sei daher nicht
gerechtfertigt, die Vertagung als eine der
Einsprechenden entgegenkommende Geste
darstellen zu wollen, um dem offensichtlich
begriindeten Antrag auf anderweitige
Kostenverteilung der Einsprechenden damit
die Grundlage zu entziehen. Es sei nicht
haltbar, wenn die Kammer zundchst eine
Vertagung der mindlichen Verhandlung als
erforderlich ansehe und entsprechend
entscheide, dann aber hinsichtlich der
Kostenfrage die Ansicht vertrete, dass eine
solche Vertagung nicht erforderlich gewesen
ware. Es seili kein sachlicher Grund
erkennbar, warum in Bezug auf die
Kostenfrage eine Vertagung als tatsachlich
nicht geboten angesehen werden kdénne. Hatte
es hierfir eine tragbare Begriundung
gegeben, hatte die Kammer die erste
mindliche Verhandlung nicht vertagen
dirfen. Eine Vertagung ohne Notwendigkeit
gebe es nicht, da eine miindliche
Verhandlung nur dann vertagt werde, wenn
dies erforderlich sei, um die Rechte der

beiden Beteiligten zu wahren.

In der ersten mindlichen Verhandlung sei
die Zulassung des Hilfsantrags I nur im
Hinblick auf den Artikel 13 (3) VOBK 2007
diskutiert worden. Dies zeige sich auch
daran, dass das juristische Mitglied in der
ersten mindlichen Verhandlung die Frage
aufgeworfen habe, ob eine Vertagung auch
ohne Notwendigkeit moglich sei, und der
Vorsitzende habe dann die Diskussion dieser

Frage mit dem Hinweis unterbunden, dass die
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Kammer in jedem Fall ein Ermessen gemal
Artikel 13 (1) und (3) VOBK 2007 habe. Dass
die Voraussetzungen des Artikels 13 (3)
VOBK 2007 und insbesondere die
Notwendigkeit einer Vertagung gegeben sei,
sei vom Vorsitzenden daher nicht in Frage
gestellt worden. Dies werde auch im
Protokoll bestatigt (siehe den
Brickenabsatz von Seite 7 auf Seite 8 des
Protokolls sowie den viertletzten Absatz
auf Seite 9 des Protokolls ("dass sie ein
Ermessen auch dann nach Artikel 13 (1) und
(3) VOBK 2007 habe, wenn die miindliche

Verhandlung verlegt werde") .

Es werde auch auf die einschlagigen
Entscheidungen T 671/08 und T 482/19
hingewiesen, die sich mit der Zulassung von
verspatetem Vorbringen befassten. Im Fall

T 671/08 sei ein verspatetes Vorbringen der
Einsprechenden ausnahmsweise nach

Artikel 13 (3) VOBK 2007 zugelassen worden,
obwohl dies zu einer Vertagung der
mindlichen Verhandlung gefihrte habe. Da
das Verhalten der Einsprechenden die
Vertagung der mindlichen Verhandlung vor
der Kammer erforderlich gemacht habe, habe
es die zu befindende Kammer fir angemessen
gehalten, der Einsprechenden alle Kosten
aufzuerlegen, die der Patentinhaberin im
Zusammenhang mit der ersten mindlichen
Verhandlung entstanden seien. Die
Entscheidung T 482/19 sei bereits unter
Geltung aller Regelungen der neuen
Verfahrensordnung ergangen, gemall welcher

den Beschwerdekammern bei der Zulassung
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neuen Vorbringens anders als nach der alten
Verfahrensordnung immer ein Ermessen
verbleibe. Verhandelt worden sei dort eine
mit dem vorliegenden Fall unmittelbar
vergleichbare Situation. Obwohl die neuen
Antrage, anders als im vorliegenden
Verfahren, sogar noch vor der mindlichen
Verhandlung eingereicht worden seien, so
dass die Einsprechende jedenfalls die
Modglichkeit gehabt habe, sich auf die neuen
Antrage vorzubereiten, seien diese Antrage
nicht zum Verfahren zugelassen worden. Wie
dem Punkt 5.7 der Entscheidungsgriinde der
Entscheidung T 482/19 zu entnehmen sei,
stelle die Tatsache, dass die mit den
entsprechenden Hilfsantragen
welterverfolgten Verfahrensanspriiche
bereits Teil der zuvor anhangigen Antrage
gewesen seilen, gerade keine besonderen
Umstande dar, welche ausnahmsweise eine
Zulassung rechtfertigen wirden. Erst recht
kdnnten sie kein Argument darstellen,
welches gegen eine anderweitige

Kostenauferlegung sprechen wirde.

Offensichtlich sei die erstmals in der
ersten mindlichen Verhandlung vor der
Kammer erfolgte und damit verspatete
Einreichung des Hilfsantrags I der Grund
fiir die Vertagung der miundlichen
Verhandlung gewesen. Diese Vertagung hatte
daher vermieden werden konnen, wenn die
Patentinhaber ihren Hilfsantrag I friher
vorgelegt hatten. Dies gelte auch dann,

wenn aus Fairnessgrinden vertagt worden
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sei.

Die verspatete Einreichung des

Hilfsantrags I stelle deshalb einen
ersichtlichen VerstoB gegen grundlegende
prozessuale Sorgfaltspflichten seitens der
Patentinhaber dar, der in keiner Weise
entschuldigt worden sei und daher eine
anderweitige Kostenverteilung rechtfertige.
Ohne die Einreichung bzw. bei rechtzeitiger
Einreichung des Hilfsantrags I ware das
Beschwerdeverfahren im Rahmen der ersten
mindlichen Verhandlung zu einem Abschluss
gekommen und es waren nach der ersten
mindlichen Verhandlung keine weiteren
Kosten angefallen. Samtliche der
Einsprechenden erwachsenen Kosten, die nach
der ersten mindlichen Verhandlung
entstanden seien, beruhten daher auf der
verspateten Einreichung des Hilfsantrags I.
Es entspreche daher der Billigkeit, den
Patentinhabern alle Kosten aufzuerlegen,
welche durch die Einreichung des neuen
Hilfsantrags I im Rahmen der ersten
mindlichen Verhandlung und der daraus
resultierenden Vertagung der mundlichen
Verhandlung auf Seiten der Einsprechenden

entstanden seien.

Darliber hinaus begriinde aber auch die
Ricknahme der Beschwerde durch die
Patentinhaber erst wenige Tage vor der
zwelten anberaumten mindlichen Verhandlung
und das damit erfolgte verspatete
Zuricknehmen des nur auf die

Verfahrensanspriche gerichteten
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Hilfsantrags I die Notwendigkeit einer
Kostenverteilung zulasten der
Patentinhaber. Es sei unredlich, diesen
Antrag zunachst im Verlauf der mindlichen
Verhandlung verspatet vorzubringen und ihn
im Wissen einer Notwendigkeit einer
welteren mindlichen Verhandlung kurzfristig
vor der weiteren mindlichen Verhandlung
zurlickzunehmen. Dass die Patentinhaber nach
der Ricknahme ihrer Beschwerde zunachst
Beschwerdegegner in dem vorliegenden
Beschwerdeverfahren gewesen seien, tue
nichts zur Sache, da es gerade der
Hilfsantrag I gewesen sei, welcher noch im
Rahmen der Beschwerde der Patentinhaber zu
diskutieren gewesen ware, wahrend nach
deren Ricknahme auch der Hilfsantrag I,
welcher breiter sei als die in der ersten
Instanz zur Entscheidung gestellten und
aufrecht erhaltenen Anspriiche, nicht mehr
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gewesen
sei. Die im Rahmen der Beschwerde der
Einsprechenden noch zu diskutierenden
Hilfsantrdage hédtten dagegen auch in der
ersten mindlichen Verhandlung diskutiert
werden konnen. Offensichtlich sei die
Ricknahme der Beschwerde seitens der
Patentinhaber nur erfolgt, um eine
Entscheidung Uber den Verfahrensanspruch zu
verhindern, und stelle damit eine
Fortfiuhrung des bereits aus der ersten
Instanz bekannten Verhaltens der
Patentinhaber dar. Dariber hinaus sei dies
offensichtlich bereits 6 Monate vor der
eigentlichen Ricknahme geplant gewesen, da

die Patentinhaber bereits zu diesem
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Zeitpunkt entschieden hatten, die
nationalen Jahresgebiihren nicht mehr
einzuzahlen. Die Einsprechende habe ihre
Beschwerde zuriickgenommen, da sie keinen
Zweifel an dem Vortrag der Patentinhaber
gehabt habe, dass das Patent in den

Vertragsstaaten erloschen sei.

b) Antrag auf anderweitige Kostenverteilung zugunsten

der Patentinhaber

i)

ii)

Der Antrag der Patentinhaber auf
anderweitige Kostenverteilung zu ihren
Gunsten solle nicht in das
Beschwerdeverfahren zugelassen werden, da
er erstmalig in der zweiten mundlichen
Verhandlung vom 11. Juni 2024 gestellt
worden sei und somit offensichtlich
verspatet sei. Es konne nicht die
Entscheidung der Ersatzkammer iber den
ersten Befangenheitsantrag abgewartet
werden, bevor ein Antrag auf anderweitige
Kostenverteilung gestellt werde. Ein
solches Verhalten belege auch, dass der
erste Befangenheitsantrag nicht

offensichtlich unbegriindet gewesen sei.

Sollte dieser Antrag zugelassen werden, SO
sel er unbegrindet, denn der Einsprechenden
kdnne kein missbrauchliches Verhalten
vorgeworfen werden. Die finf
Befangenheitsantrdge der Einsprechenden
hatten allesamt ihren Ausgangspunkt in der
verspateten Einreichung von Hilfsantrag I
und waren ohne diese verspatete Einreichung

nicht erfolgt, so dass auch die
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diesbeziiglichen Kosten durch die verspatete
Einreichung entstanden seien. Bis zur
Ricknahme der Beschwerde zielten die
Befangenheitsantrage auch im Kern darauf
ab, die Entscheidung der Kammer iUber die
Zulassung von Hilfsantrag I zu revidieren.
Die spateren Befangenheitsantrédge zielten
sodann auf die zu treffende Entscheidung
iber die Kostenauferlegung, welche
ebenfalls auf der verspateten Einreichung
von Hilfsantrag I beruhe. Alle fiunf
Befangenheitsantrage betrafen also
verschiedene Sachverhalte. Auch wenn die
bisher entschiedenen Befangenheitsantrage
in der Sache nicht erfolgreich gewesen
seien, sei die Zuld@ssigkeit samtlicher
Befangenheitsantrage von der jeweils zu
erkennenden Kammer anerkannt und ein
Verfahren nach Artikel 24 (3) EPU erdffnet
worden. Dies bestatige, dass die
Einsprechende die ihr durch das EPU zur
Verfigung gestellten rechtlichen Mittel in
zulassiger Weise genutzt habe, um eine fir
sie positive Entscheidung zu den durch die
verspatete Einreichung von Hilfsantrag I
bedingten rechtlichen Folgen zu erreichen.
Es gebe im EPU keine Rechtsgrundlage,
wonach es bei aussichtslosen Rechtsbehelfen
eine anderweitige Kostenverteilung gebe.
Wenn die Patentinhaber der Meinung gewesen
seien, dass die Befangenheitsantrage
offensichtlich unbegriindet gewesen seien,
dann hatten sie sich ja nicht unbedingt am
Verfahren beteiligen missen. Der Hinweis
der Patentinhaber auf das Markenrecht

greife nicht, da das Markenrecht fur das
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vorliegende Verfahren keine Rolle spiele.
Es liege kein missbraduchliches Verhalten
seitens der Einsprechenden vor und daher
entspreche es nicht der Billigkeit, der
Einsprechenden die Kosten, die durch ihre
Befangenheitsantrdge den Patentinhabern

entstanden seien, aufzuerlegen.

Entscheidungsgrunde

Verfahrensfragen

1. Sowohl die Patentinhaber als auch die Einsprechende
haben eindeutig und ohne Vorbehalt die Ricknahme ihrer

Beschwerde in ihren jeweiligen Schreiben erklart.

Mit der Rlucknahme beider Beschwerden im vorliegenden
zweiseitigen Verfahren wird das Beschwerdeverfahren
beendet, soweit es die durch die angefochtene
Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen
Sachfragen angeht, und die aufschiebende Wirkung der
Beschwerde gemaB Artikel 106 (1) EPU fallt weg, so dass
die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskraftig
wird, soweit es diese Sachfragen angeht (siehe die
Entscheidungen der GroBen Beschwerdekammer G 7/91 und
G 8/91, ABl. EPA 1993, 356 und 346).

Eine Ricknahme der Beschwerde beendet zwar das
Beschwerdeverfahren in der Sache selbst, jedoch nicht
im Hinblick auf Antrage, deren Gegenstand sich durch
die Rlicknahme der Beschwerde nicht erledigt hat. Nach
Rlicknahme der Beschwerde ist es daher zulassig, noch
iber etwaige Nebenfragen zu entscheiden (siehe auch
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 10. Auflage Juli 2022, V.A.7.3.2).
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Beide Beteiligten haben bereits in der miindlichen
Verhandlung vom 21. Januar 2021 einen Antrag auf
anderweitige Kostenverteilung gestellt. Wie aus dem
Protokoll hervorgeht, wurden diese Antrdge in der
mundlichen Verhandlung weder erdrtert noch wurde iber
sie entschieden. Im Laufe des weiteren
Beschwerdeverfahrens wurden diese Antrage auf

anderweitige Kostenverteilung weiter spezifiziert.

Aus den vorgenannten Grinden ist idber den jeweiligen
Antrag auf anderweitige Kostenverteilung der
Beteiligten auch dann zu entscheiden, wenn beide

Beschwerden zurickgenommen worden sind.

auf anderweitige Kostenverteilung

Sowohl die Patentinhaber als auch die Einsprechende
haben einen Antrag auf anderweitige Kostenverteilung

jeweils zu ihren Gunsten gestellt.

Artikel 104 (1) EPU sieht vor, dass im
Einspruchsverfahren (und damit auch im
Einspruchsbeschwerdeverfahren) die Beteiligten die
ihnen erwachsenen Kosten grundsatzlich selbst tragen.
Nach Artikel 104 (1) EPU kann die Kammer jedoch eine
andere Kostenverteilung anordnen, wenn und soweit dies
der Billigkeit entspricht. Fur das Beschwerdeverfahren
relevant ist auch der gemal Artikel 25 (1) VOBK
vorliegend anwendbare Artikel 16 (1) VOBK, wonach
vorbehaltlich des Artikels 104 (1) EPU die
Beschwerdekammer auf Antrag anordnen kann, dass ein
Beteiligter die Kosten eines anderen Beteiligten ganz
oder teilweise zu tragen hat. Zu diesen Kosten gehdren
gemal Artikel 16 (1) Satz 2 a) bis e) VOBK Kosten, die
durch Anderungen eines Beteiligten im

Beschwerdeverfahren nach Artikel 13 VOBK, eine
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Fristverlangerung, Handlungen oder Unterlassungen, die
die rechtzeitige und effiziente Durchfihrung einer
mindlichen Verhandlung beeintrdchtigen, Nichtbeachtung
einer Anweisung der Kammer oder Verfahrensmissbrauch
entstehen. Diese Auflistung von Fallgruppen in

Artikel 16 (1) Satz 2 a) bis e) VOBK ist jedoch nicht
dahingehend zu verstehen, dass allein das Vorliegen
eines dieser genannten Falle eine anderweitige
Kostenverteilung gebietet (siehe dazu auch T 1781/13,
Punkt 14.1 der Entscheidungsgriinde). Vielmehr steht
eine anderweitige Kostenverteilung selbst bei Vorliegen
eines dieser aufgelisteten Falle im Ermessen der
Kammer. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des
Artikels 16 (1) VOBK. Artikel 16 (1) Satz 2 VOBK stellt
klar, dass das Ermessen der Kammer durch die
aufgelisteten Falle nicht eingeschrankt wird, und
Artikel 16 (1) Satz 1 VOBK verweist auf den im
Gesetzesrang ilibergeordneten Artikel 104 (1) EPU, der
eine Kostenverteilung nur bei Vorliegen von
Billigkeitsgrinden vorsieht. Deshalb obliegt es der
Kammer auch bei Vorliegen eines der in Artikel 16 (1)
Satz 2 a) bis e) VOBK genannten Falle, bei der Ausibung
ihres Ermessens nach Artikel 104 (1) EPU und

Artikel 16 (1) VOBK zu prifen, ob eine Kostenverteilung
im konkreten Fall der Billigkeit entspricht.

Im EPU findet sich keine Definition der Billigkeit.
Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern
entspricht eine anderweitige Kostenverteilung dann der
Billigkeit, wenn das Verhalten einer Parteili nicht mit
der zu fordernden Sorgfalt im Einklang steht, d.h. wenn
Kosten durch leichtfertiges oder gar bdéswilliges
Handeln verursacht werden (z. B. T 765/89, T 26/92 und
T 432/92). Um festzustellen, ob eine anderweitige
Kostenverteilung aus Billigkeitsgriinden gerechtfertigt

ist, muissen sowohl das Verhalten der Beteiligten als
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auch die sich daraus ergebenden Kostenfolgen
berlicksichtigt und gegeneinander abgewogen werden. Eine
anderweitige Kostenverteilung aus Billigkeitsgriinden
kommt daher in Betracht, wenn das Verhalten von
Beteiligten unter Verletzung der Sorgfaltspflicht

Kosten verursacht hat, die nicht unerheblich sind.

Antrag der Einsprechenden auf anderweitige

Kostenverteilung zu ihren Gunsten

Die Einsprechende ist der Ansicht, dass allein aufgrund
der erstmaligen und damit verspateten Einreichung des
Hilfsantrags I in der ersten mindlichen Verhandlung
eine Vertagung der mindlichen Verhandlung notwendig
gewesen sei und dass es deshalb aus Billigkeitsgriinden
geboten sei, den Patentinhabern die Kosten, die der
Einsprechenden durch die Vertagung entstanden seien,
aufzuerlegen. Die Patentinhaber hingegen halten eine
anderweitige Kostenverteilung zugunsten der
Einsprechenden fir nicht gerechtfertigt, da in der
Einreichung ihres Hilfsantrags I kein prozessuales
Fehlverhalten zu erkennen sei und die erfolgte
Vertagung der mindlichen Verhandlung keine aus der
Einreichung des Hilfsantrags I resultierende
Notwendigkeit, sondern ein Entgegenkommen der Kammer
(in der ursprunglichen Besetzung) zugunsten der

Einsprechenden gewesen sei.

Eine anderweitige Kostenverteilung aus
Billigkeitsgrinden wegen verspateter Vorlage von neuen
Antragen kann in Betracht kommen, wenn durch die
Verspatung eine Vertagung der mindlichen Verhandlung
erforderlich wurde und unzumutbare Mehrkosten in nicht
unerheblichem Umfang entstanden sind, die bei

rechtzeitiger Einreichung dieser Antrage nicht
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entstanden waren.

Bei der Beantwortung der Frage, ob es im vorliegenden
Fall der Billigkeit entsprechen wiirde, wegen der
erfolgten Vertagung der mindlichen Verhandlung eine
anderweitige Kostenverteilung zu Gunsten der
Einsprechenden anzuordnen, sind die Umstande des Falls
und das Verhalten beider Beteiligten von der Kammer zu

bericksichtigen.

Der Hilfsantrag I wurde von den Patentinhabern im
Beschwerdeverfahren unstrittig erstmals in der ersten
mundlichen Verhandlung eingereicht. Deshalb handelte es
sich bei diesem Antrag um eine Anderung ihres
Vorbringens i.S.v. Artikel 13 VOBK 2007, der vorliegend
gemal Artikel 25 (1) VOBK anzuwenden ist, da die Ladung
zur mindlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2019 vor
Inkrafttreten der revidierten Fassung (1. Januar 2020)
den Beteiligten zugestellt wurde. Die Kammer (in der
urspringlichen Besetzung) entschied in Austbung ihres
Ermessens nach Artikel 13 VOBK 2007 in der ersten
mundlichen Verhandlung, den Hilfsantrag I in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen (siehe Protokoll der
ersten mindlichen Verhandlung, Seite 9, drittletzter
Absatz) .

Die Einsprechende halt es fir nicht haltbar, wenn die
Kammer zunachst eine Vertagung der mindlichen
Verhandlung als erforderlich ansehe und entsprechend
entscheide, dann aber hinsichtlich der Kostenfrage die
Ansicht vertrete, dass eine solche Vertagung nicht
erforderlich gewesen ware. Entgegen dem Vorbringen der
Einsprechenden ist die Vertagung der ersten mindlichen
Verhandlung jedoch nicht deshalb notwendig gewesen,

weil die Patentinhaber den Hilfsantrag I erstmals in
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der ersten mindlichen Verhandlung eingereicht haben.

Im Hilfsantrag I sind im Vergleich zum erteilten Patent
(damaliger Hauptantrag der Patentinhaber) lediglich
erteilte Anspriiche gestrichen, so dass dieser Antrag
ausschlieRlich die erteilten Verfahrensanspriche
umfasst. Es ist der Einsprechenden zuzustimmen, dass im
Beschwerdeverfahren ein solcher Antrag der
Patentinhaber bis zur ersten mindlichen Verhandlung
nicht vorgelegt wurde und er streng genommen bis dahin

nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gewesen ist.

Fir die Frage der Notwendigkeit der Vertagung der
ersten muindlichen Verhandlung im Zusammenhang der
Kostenfrage kdénnen jedoch die angefochtene
Entscheidung, das Vorbringen der Beteiligten im
Beschwerdeverfahren und der Verlauf der ersten

mundlichen Verhandlung nicht unbericksichtigt bleiben.

In der angefochtenen Entscheidung gibt es ein obiter
dictum der Einspruchsabteilung zu den erteilten
Verfahrensanspriichen, in dem die Einspruchsabteilung
auch auf die vorgebrachten Argumente der Einsprechenden
und der Patentinhaber eingeht. Damit ist ersichtlich,
dass auch die erteilten Verfahrensanspriche Gegenstand

der Diskussion im erstinstanzlichen Verfahren waren.

Die Einsprechende vertritt die Ansicht, dass die
Patentinhaber in ihrer Beschwerdebegrindung lediglich
das obiter dictum der Einspruchsabteilung aus der
angefochtenen Entscheidung wiedergegeben hatten, jedoch
zu diesem obiter dictum nicht Stellung genommen hatten.
Threr Meinung nach sei die Stellungnahme der
Patentinhaber inhaltlich vdllig unzureichend und gehe
auf die das obiter dictum tragenden Griinde der

Einspruchsabteilung nicht ein. Die Patentinhaber
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hingegen haben vorgetragen, dass sie sich in ihrer
Beschwerdebegrindung auch mit den erteilten
Verfahrensanspruchen und den Ausfihrungen der
Einspruchsabteilung in dem obiter dictum der

angefochtenen Entscheidung auseinandergesetzt hatten.

Nach Auffassung der Kammer enthdlt die
Beschwerdebegriindung der Patentinhaber nicht nur eine
Wiedergabe des Wortlauts des obiter dictums der
Einspruchsabteilung. Die Patentinhaber sind vor allem
in den Punkten II.4 und IV.2 bis IV.4 ihrer
Beschwerdebegrindung auch inhaltlich auf das obiter
dictum eingegangen und haben Griinde angegeben, warum
aus ihrer Sicht angesichts des von ihnen in Punkt III
der Beschwerdebegriundung dargelegten
Offenbarungsgehalts des Dokuments D4 die Ausfihrungen
der Einspruchsabteilung hinsichtlich der
Verfahrensanspriche nicht zutrafen. Dabei sind sie auch
auf die einzelnen Merkmale des erteilten unabhangigen
Verfahrenseinspruchs 23 (siehe Punkt I. 3. a) der
Beschwerdebegriindung) eingegangen. Damit haben die
Patentinhaber zu dem obiter dictum der
Einspruchsabteilung Stellung genommen. Deshalb handelte
es sich bei dem Hilfsantrag I nicht um einen "fresh
case" der Patentinhaber und es ware der Einsprechenden
eine Befassung mit den Verfahrensansprichen sowie der
Stellungnahme der Patentinhaber hierzu in der ersten
mundlichen Verhandlung durchaus zumutbar gewesen. Die
Frage, ob die Stellungnahme der Patentinhaber
inhaltlich zureichend oder iberzeugend war, betrifft
nicht die Frage der Zumutbarkeit einer Diskussion der
erteilten Verfahrensanspriiche in der ersten mindlichen
Verhandlung fir die Einsprechende, sondern ware eine
Frage fir die inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser
Stellungnahme gewesen, die dann im Rahmen einer

Diskussion der Gewahrbarkeit der erteilten
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Verfahrensanspriche hatte stattfinden konnen.

Angesichts dieser besonderen Sachlage, auf die auch im
Protokoll der ersten mindlichen Verhandlung (Seite 9,
viertletzter Absatz) hingewiesen wird, ist es nicht
ersichtlich, warum es fir die Kammer (in der
urspringlichen Besetzung) und die Einsprechende nicht
zumutbar gewesen ware, sich in der ersten miindlichen
Verhandlung mit der Gewadhrbarkeit der erteilten
Verfahrensanspriche, die bereits Gegenstand des
damaligen Hauptantrags der Patentinhaber waren,

inhaltlich zu befassen.

Auch aus dem Protokoll der ersten mindlichen
Verhandlung ergibt sich nicht, dass die erfolgte
Vertagung der ersten mindlichen Verhandlung wegen des
verspateten Einreichens des Hilfsantrags I notwendig

war.

In diesem Protokoll gibt es keine Feststellung, dass
die Kammer (in der urspringlichen Besetzung) die
Vertagung der mindlichen Verhandlung deshalb filr
notwendig erachtete, da der Hilfsantrag I Fragen
aufwarf, deren Behandlung der Kammer oder der
Einsprechenden ohne Vertagung der miindlichen
Verhandlung nicht zuzumuten war. Vielmehr zeigt die
Frage des Vorsitzenden an die Einsprechende, ob ihr
eine langere Unterbrechung der mindlichen Verhandlung
von z.B. zweli Stunden zur Vorbereitung einer Diskussion
iber die Gewahrbarkeit der Verfahrensanspriiche geniigen
wlirde (siehe Protokoll der miindlichen Verhandlung,
Seite 6, letzter Absatz), dass die Kammer (in der
urspringlichen Besetzung) eine Diskussion der
Gewahrbarkeit der erteilten Verfahrensanspriche ohne

eine Vertagung der mindlichen Verhandlung fur sich und
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die Einsprechende fir zumutbar hielt.

Dem Protokoll ist an zwei Stellen (siehe den die
Seiten 7 und 8 iUberbrickenden Absatz und Seite 9,
viertletzter Absatz) lediglich zu entnehmen, dass den
Beteiligten mitgeteilt wurde, dass die Kammer auch dann
ein Ermessen nach Artikel 13 (1) und (3) VOBK 2007
habe, wenn die mindliche Verhandlung vertagt werde.
Diese Feststellung weist aber nur auf das Ermessen der
Kammer nach Artikel 13 VOBK 2007 hin, auch im Falle
einer Vertagung Anderungen des Vorbringens eines
Beteiligten zuzulassen, und lasst offen, ob eine
Vertagung von der Kammer (in der urspringlichen
Besetzung) wegen der verspateten Einreichung des

Hilfsantrags I als notwendig erachtet wurde.

Dem steht auch der von der Einsprechenden geschilderte
Sachverhalt nicht entgegen, wonach das juristische
Mitglied in der ersten mindlichen Verhandlung die Frage
aufgeworfen habe, ob eine Vertagung auch ohne
Notwendigkeit méglich sei, und der Vorsitzende die
Diskussion dieser Frage aber mit dem Hinweis
unterbunden habe, dass die Kammer in jedem Fall ein
Ermessen gemal Artikel 13 (1) und (3) VOBK 2007 habe.
Hierzu ist zundchst anzumerken, dass sich zu diesem
angeblichen Sachverhalt nichts im Protokoll der ersten
mundlichen Verhandlung findet. Und selbst wenn sich
dieser Sachverhalt so zugetragen hatte, folgt daraus
nicht zwingend, dass die Kammer (in der urspringlichen
Besetzung) die Vertagung wegen der verspateten
Einreichung des Hilfsantrags fir notwendig hielt. Die
Frage des juristischen Mitglieds und die Bemerkung des
Vorsitzenden betrafen die Frage des Ermessens einer
Kammer gemal Artikel 13 (1) und (3) VOBK 2007 und nicht
die Frage der Zumutbarkeit einer Diskussion des

Hilfsantrags I in der ersten mindlichen Verhandlung und
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der damit moglicherweise einhergehenden Notwendigkeit

einer Vertagung der ersten mundlichen Verhandlung.

Auch die Tatsache, dass die Einsprechende ausweislich
der Seite 6 des Protokolls der ersten mindlichen
Verhandlung ihrerseits eine Vertagung der mindlichen
Verhandlung beantragte und erklarte, dass sie eine
Behandlung des Hilfsantrags I in der mindlichen
Verhandlung fir unzumutbar halte und daher fir diesen
Fall deren Vertagung fir notwendig erachte, la&sst nicht
zwingend den Schluss zu, dass die Kammer der
Einsprechenden darin zustimmte und die Vertagung der
ersten mindlichen Verhandlung deswegen erfolgte. Die
Patentinhaber hatten namlich in der mindlichen
Verhandlung dagegen argumentiert und die Ansicht
vertreten, dass eine Vertagung der mindlichen
Verhandlung als ein Entgegenkommen der Kammer fir die
Einsprechende zu sehen sei und nicht als eine
Notwendigkeit, da es fir die Kammer und die
Einsprechende zumutbar gewesen sei, sich mit den
erteilten Verfahrensanspriichen auseinanderzusetzen
(siehe Protokoll der ersten mindlichen Verhandlung,
Seite 8, vorletzter Absatz). Wie oben ausgefiihrt, war
eine Behandlung des Hilfsantrags I in der ersten
mundlichen Verhandlung fir die Kammer und die
Einsprechende zumutbar und die Vertagung der ersten
mindlichen Verhandlung war nicht wegen des verspateten
Einreichens des Hilfsantrags I notwendig. Die Vertagung
konnte jedoch auch aus anderen Grinden erfolgen. Es
gibt keine Vorschriften im EPU oder in der VOBK, die
explizit regeln, wann eine begonnene mundliche
Verhandlung vertagt werden kann. Allerdings ist es
gemall Artikel 15 (4) VOBK die Aufgabe des Vorsitzenden
eine "faire, ordnungsgemdBe und effiziente
Durchfiihrung" der mindlichen Verhandlung

sicherzustellen. Es liegt im freien und grundsatzlich
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nicht idberprifbaren Ermessen der Kammer beziehungsweise
des Vorsitzenden als Verhandlungsleiter, was eine
faire, ordnungsgemaBe und effiziente
Verhandlungsfihrung ausmacht. So kann eine Kammer, auch
wenn sie die Fortfihrung der miindlichen Verhandlung zur
Behandlung eines spat im Verfahren eingereichten
Antrags auch gegen den Willen eines Beteiligten fiir
zumutbar halt, die Verhandlung dennoch vertagen.
Beispielsweise kann die Kammer eine Vertagung
angesichts der konkreten Umstande zwar nicht filr
notwendig, aber fir fair(er) halten, weil ein
Beteiligter ein entsprechendes Bedirfnis geduBert und
nachvollziehbar begriindet hat. Eine Vertagung kann auch
dann in Betracht kommen, wenn sie nach Auffassung der
Kammer einen besser vorbereiteten und gut
strukturierten Vortrag der Beteiligten ermdglicht und
damit das Verfahren im Ergebnis effizienter
durchgefihrt werden kann. Im vorliegenden Fall konnte
daher die Vertagung auch aus Fairnessgriinden und
Effizienzgrinden angesichts des Vorbringens der
Einsprechenden in der ersten miindlichen Verhandlung
(siehe Protokoll der ersten mindlichen Verhandlung,
Seite 6, zweiter und dritter vollstandiger Absatz)
erfolgen. Die Einsprechende hatte in der ersten
mundlichen Verhandlung erklart, dass es fiur sie keine
Veranlassung gegeben habe, sich fir die mindliche
Verhandlung auf eine Diskussion der Verfahrensanspriche
vorzubereiten, denn keiner der Hilfsantradge habe nur
Verfahrensanspriche enthalten, und damit sei es fir sie
nicht zumutbar gewesen, sich in der ersten mindlichen
Verhandlung zu den Verfahrensanspriuchen zu duBern oder
sich erstmalig mit Argumenten der Gegenseite
auseinanderzusetzen. Weiter erklarte sie, dass es
aulRerdem fir sie keine Veranlassung gegeben habe, sich
mit den Ausfihrungen der Patentinhaber in deren

Beschwerdebegrindung zu dem obiter dictum der
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angefochtenen Entscheidung auseinanderzusetzen, da es
bis zur mindlichen Verhandlung keinen einzigen Antrag
der Patentinhaber gegeben habe, der nur
Verfahrensanspriche umfasste. Zudem erklarte sie, dass
ihr eine langere Unterbrechung der ersten mindlichen
Verhandlung zur Vorbereitung einer Diskussion Uber die
Gewahrbarkeit der Verfahrensanspriche nicht ausreichen
wlirde. Die Kammer ist jedoch der Ansicht, dass es filr
die Einsprechende bei der Vorbereitung auf die erste
mindliche Verhandlung eine Veranlassung gegeben hat,
sich auch auf eine Diskussion der Verfahrensanspriche
vorzubereiten. Es ist zwar richtig, dass im
Beschwerdeverfahren bis zur mindlichen Verhandlung
keine Hilfsantrage von den Patentinhabern eingereicht
wurden, die nur Verfahrensanspriiche umfassten.
Allerdings enthielt das erteilte Patent (Hauptantrag
der Patentinhaber) neben den Vorrichtungsansprichen die
Verfahrensanspriiche und die Patentinhaber haben in
ihrer Beschwerdebegriindung zu dem obiter dictum der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung,
die die Verfahrensanspriiche betrafen, Stellung
genommen. Die Einsprechende héatte sich spatestens in
Vorbereitung auf die erste mindliche Verhandlung mit
den Ausfihrungen der Patentinhaber zu dem obiter dictum
der angefochtenen Entscheidung und damit mit den
erteilten Verfahrensanspriichen auseinandersetzen
kénnen, auch wenn ihrer Meinung nach die Stellungnahme
der Patentinhaber inhaltlich unzureichend oder nicht
iberzeugend war, denn die Frage, ob die Stellungnahme
der Patentinhaber inhaltlich zureichend oder
iberzeugend war, ist eine Frage fir die inhaltliche
Auseinandersetzung mit dieser Stellungnahme, die im
Rahmen einer Diskussion der Gewahrbarkeit der erteilten
Verfahrensanspriuche hatte erdrtert werden koénnen. Dem
steht auch nicht das weitere Argument der

Einsprechenden entgegen, dass der erteilte unabhangige
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Verfahrensanspruch "de facto" ein abhangiger Anspruch
von dem erteilten unabhangigen Vorrichtungsanspruch
sei, auch wenn er formal als unabhangiger Anspruch
formuliert sei, und die erteilten Verfahrensanspriiche
daher de facto Unteranspriiche des erteilten
Vorrichtungsanspruchs ohne eine selbststandige
Argumentation seien. Dieses Argument kann die Kammer
nicht gelten lassen, da es fur die Auffassung der
Einsprechenden weder im EPU noch in der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern eine Stitze gibt. Es ist daher
den Patentinhabern zuzustimmen, dass jeder unabhangige
Anspruch des vorliegenden Patents als solcher zu werten
ist. Das weitere Argument der Einsprechenden, dass es
fiir sie auch deswegen keinen Grund gegeben hatte, sich
auf die Diskussion in der ersten mindlichen Verhandlung
hinsichtlich der erteilten Verfahrensanspriiche
vorzubereiten, da sich die Kammer in ihrer Mitteilung
gemal Artikel 15 (1) VOBK nicht zu den
Verfahrensansprichen geauBert habe, uUberzeugt ebenfalls
nicht. Eine Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1)
VOBK soll als Orientierungshilfe fiir die mindliche
Verhandlung dienen. Sie hilft den
Verfahrensbeteiligten, ihre Argumentation auf Aspekte
zu konzentrieren, die die Kammer im Hinblick auf ihre
Entscheidungsfindung als wesentlich erachtet. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass die Beteiligten sich darauf
beschranken koénnen, sich fiur die mindliche Verhandlung
ausschlieRlich auf die in dieser Mitteilung genannten
Punkte vorzubereiten. AuBerdem wurden die Beteiligten
bereits in der Mitteilung der Kammer nach

Artikel 15 (1) VOBK, die vor der ersten mindlichen
Verhandlung erging, darauf hingewiesen, dass diese

Mitteilung keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit erhebe.

Da aus den vorgenannten Grinden fir die Einsprechende

eine Veranlassung aufgrund des Vorbringens der
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Patentinhaber im Beschwerdeverfahren bestanden hatte,
sich auf eine Diskussion der Verfahrensanspriche in der
ersten mindlichen Verhandlung vorzubereiten, greift das
Argument der Einsprechenden nicht, dass ein Antrag, der
ausschlieRlich Verfahrensanspriche umfasse, nicht Teil
des Einspruchsverfahrens gewesen sei. Zudem hat die
Einsprechende selbst zu dem von den Patentinhabern im e
rstinstanzlichen Verfahren eingereichten Hilfsantrag VI
in ihrer Beschwerdebegrindung vorgetragen: "Nach diesem
Hilfsantrag beschrdnkt sich die Patentinhaberin
lediglich auf die Verfahrensanspriiche des
Streitpatents". Eine weitere Veranlassung fiur die
Einsprechende, sich in ihrer Vorbereitung auf die erste
mundliche Verhandlung auch mit den erteilten
Verfahrensansprichen zu befassen, kdénnte auch darin
gesehen werden, dass sie in ihrer Beschwerdebegriindung
hinsichtlich des Hilfsantrags VI selbst auf die
Ausfihrungen der Einspruchsabteilung in dem obiter
dictum der angefochtenen Entscheidung und auf die ihrer
Meinung nach neuheitsschadlichen Offenbarung des

Dokuments D7 verwiesen hat.

Obgleich es fliir die Einsprechende eine Veranlassung
gegeben hatte, sich fir die erste mindliche Verhandlung
auf eine Diskussion der Verfahrensanspriiche
vorzubereiten, und es fir sie zumutbar gewesen wéare,
sich mit dem Hilfsantrag I, d.h. mit den erteilten
Verfahrensansprichen, in der ersten mindlichen
Verhandlung zu befassen, war eine Vertagung angesichts
der oben genannten Erkladrungen der Einsprechenden, dass
sie die Verfahrensanspriiche in der ersten mindlichen
Verhandlung nicht diskutieren koénne, sinnvoll, um einen
besser vorbereiteten und gut strukturierten Vortrag der
Einsprechenden und auch den Patentinhabern zu
ermdglichen und damit das Verfahren im Ergebnis

effizienter durchzufihren. Dies zeigt sich im Ubrigen
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auch darin, dass bereits in der ersten mindlichen
Verhandlung der Einsprechenden die Gelegenheit gegeben
wurde, zu der Gewahrbarkeit des Hilfsantrags I
schriftlich Stellung zu nehmen, und zwar innerhalb
einer Frist von zwei Monaten, die mit der Zustellung
der Niederschrift Uber die erste miundliche Verhandlung

begann.

Die Einsprechende nannte die Entscheidungen T 671/08
und T 482/19. Nach Ansicht der Kammer sind beide
Entscheidungen fir die im vorliegenden Fall zu
entscheidende Frage der anderweitigen Kostenverteilung

nicht relevant.

Zum einen wurden beide Entscheidungen von der
Einsprechenden fiir die Frage der Zulassung von
verspatetem Vorbringen genannt. Aus den obigen
Ausfihrungen ergibt sich, dass im vorliegenden Fall die
Entscheidung tber die Zulassung des Hilfsantrags I fur
die Frage der anderweitigen Kostenentscheidung nicht

entscheidend ist.

In der Entscheidung T 671/08 stellte die zu erkennende
Kammer ferner fest, dass das verspatete Vorbringen des
Einwands nach Artikel 100 b) EPU seitens der
Einsprechenden es unméglich machte, ihn in der ersten
mundlichen Verhandlung zu erdrtern, ohne den Anspruch
der Patentinhaber auf rechtliches Gehdr zu verletzen,
und sie hielt es daher fir angemessen, eine
anderweitige Kostenverteilung nach Artikel 104 (1) EPU,
Artikel 16 (1) a) und (2) VOBK 2007 anzuordnen. Wie
oben dargelegt, war die Vertagung der ersten miindlichen
Verhandlung nicht allein wegen der Einreichung des
Hilfsantrags I notwendig. Damit unterscheidet sich der

Sachverhalt des Falls T 671/08 vom vorliegenden
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Sachverhalt.

Aus den oben genannten Grinden ist eine anderweitige
Kostenverteilung aus Billigkeitsgrinden wegen
verspateter Vorlage des Hilfsantrags I der
Patentinhaber zugunsten der Einsprechenden nicht
gerechtfertigt, denn eine Behandlung des Hilfsantrags I
in der ersten mindlichen Verhandlung war zumutbar und
es gab somit keine Notwendigkeit der Vertagung der
ersten mindlichen Verhandlung wegen des verspateten

Einreichens des Hilfsantrags I.

Die Einsprechende hat ferner vorgetragen, dass eine
anderweitige Kostenverteilung auch deshalb
gerechtfertigt sei, da die Patentinhaber wenige Tage
vor der fir den 8. Juli 2022 anberaumten zweiten
mundlichen Verhandlung durch Ricknahme ihrer Beschwerde
doch wieder auf eine Weiterverfolgung des Hilfsantrags
verzichtet hatten, so dass der gesamte durch die
Einreichung des Hilfsantrags und die Vertagung erzeugte

Aufwand in jedem Fall idberflissig geworden sei.

Die Kammer kann auch in der Rucknahme der Beschwerde
keinen VerstoB gegen grundlegende prozessuale
Sorgfaltspflichten seitens der Patentinhaber erkennen.
Aufgrund der Dispositionsmaxime, die im
Beschwerdeverfahren gilt, hatten die Patentinhaber
immer das Recht, die Beschwerde zurickzuziehen (siehe
z.B. auch T 674/03, Punkt 3 der Entscheidungsgriinde) .
Dieses auf dem Verfigungsgrundsatz basierende Recht
kann nicht - auch nicht implizit durch Androhung einer
anderweitigen Kostenverteilung - eingeschrankt werden,
selbst wenn eine mindliche Verhandlung anberaumt ist
und die betroffene Gegenpartei nur kurzfristig davon
unterrichtet werden kann. In der Regel ist sogar davon

auszugehen, dass die Vorteile einer Beschwerdericknahme
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fur die Gegenpartei die ihr erwachsenen - wenn auch
vermeidbaren - Kosten aufwiegen (siehe auch T 490/05,

Punkt 3.3 der Entscheidungsgrinde) .

Auch das Argument der Einsprechenden, dass die
Patentinhaber durch die Riucknahme ihrer Beschwerde auf
eine Weiterverfolgung des Hilfsantrags I wverzichtet
hatten, greift nicht. Die Patentinhaber wurden nach der
Ricknahme ihrer Beschwerde zu Beschwerdegegnern in
diesem Beschwerdeverfahren und die Einsprechende zur
alleinigen Beschwerdefihrerin. Erst die Ricknahme
beider Beschwerden hat das Beschwerdeverfahren in der
Sache selbst beendet. Die Einsprechende argumentierte
hierzu, dass dies nichts zur Sache tue, da es gerade
der Hilfsantrag I gewesen sei, welcher noch im Rahmen
der Beschwerde der Patentinhaber zu diskutieren gewesen
ware, wahrend nach deren Rucknahme auch der

Hilfsantrag I, welcher breiter sei als die in der
ersten Instanz zur Entscheidung gestellten und aufrecht
erhaltenen Anspriche, nicht mehr Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens gewesen sei. Die Kammer stimmt der
Einsprechenden zu, dass sie mit der Ricknahme der
Beschwerde der Patentinhaber zur alleinigen
Beschwerdefihrerin wurde und dass deshalb das im
Beschwerdeverfahren geltende Verbot der reformatio in
peius hinsichtlich des Hilfsantrags I der Patentinhaber
zu beachten gewesen ware. Das bedeutet jedoch nicht,
dass der Hilfsantrag I nach der Ricknahme der
Beschwerde der Patentinhaber unmittelbar nicht mehr
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gewesen ist,
sondern es hatte zunadchst Uber die Frage entschieden
werden missen, ob das Verbot der reformatio in peius

hinsichtlich des Hilfsantrags I iUberhaupt greift.

Aus den oben genannten Grinden kann die Kammer kein

missbrauchliches oder leichtfertiges Verhalten der
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Patentinhaber erkennen, so dass es nicht der Billigkeit
entspricht, eine andere Verteilung der Kosten zugunsten
der Einsprechenden gemdB Artikel 104 (1) EPU und
Artikel 16 (1) VOBK anzuordnen. Dem Antrag der
Einsprechenden auf anderweitige Kostenverteilung zu

ihren Gunsten wird deshalb nicht stattgegeben.

Antrag der Patentinhaber auf anderweitige

Kostenverteilung zu ihren Gunsten

Die Patentinhaber beantragten eine anderweitige
Kostenverteilung zu ihren Gunsten wegen der finf

Befangenheitsantrage der Einsprechenden.

Der Antrag der Patentinhaber auf eine anderweitige
Kostenverteilung zu ihren Gunsten wegen der finf
Befangenheitsantrage der Einsprechenden wurde zwar
erstmals in der zweiten mindlichen Verhandlung wvom

11. Juni 2024 in dieser Form gestellt, doch hatten die
Patentinhaber bereits in ihrem Schreiben vom

15. Dezember 2022 eine anderweitige Verteilung der
Kosten zu ihren Gunsten angesichts der damals drei
vorliegenden Befangenheitsantrage der Einsprechenden
als begriindet angesehen. Daher sieht die Kammer in dem
in der zweiten mundlichen Verhandlung vom 11. Juni 2024
gestellten Antrag der Patentinhaber lediglich eine
Konkretisierung der Anzahl der Befangenheitsantrdge der
Einsprechenden und lasst deshalb diesen Antrag in
Ausibung ihres Ermessens nach Artikel 13 VOBK 2007 =zu.

Die Kammer halt es jedoch nicht fir gerechtfertigt, in
Ausiibung ihres Ermessens nach Artikel 104 (1) EPU in
Verbindung mit Artikel 16 (1) VOBK der Einsprechenden
aus Grinden der Billigkeit die Kosten der Patentinhaber

wegen der Einreichung der insgesamt funf
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Befangenheitsantrage aufzuerlegen.

Nach Ansicht der Patentinhaber seien Kosten durch das
Verhalten der Einsprechenden verursacht worden, das
nicht der verfahrensrechtlichen Sorgfaltspflicht
entspreche, die auch bei der Wahrnehmung von Rechten
erforderlich sei. Thr Antrag auf anderweitige
Kostenverteilung sei deshalb begriindet, denn es
entspreche der Billigkeit, dass die Kammer eine
anderweitige Verteilung der Kosten, die wegen der fiunf
Befangenheitsantrdage der Einsprechenden entstanden

seien, zugunsten der Patentinhaber anordne.

Die Einsprechende wies darauf hin, dass selbst wenn die
bisher entschiedenen finf Befangenheitsantrdge in der
Sache keinen Erfolg gehabt hatten, die Zulassigkeit
samtlicher Befangenheitsantrage von der jeweiligen zu
befindenden Ersatzkammer anerkannt und ein Verfahren
nach Artikel 24 (3) EPU erdffnet worden sei. Dies
bestdtige ihrer Meinung nach, dass sie die ihr durch
das EPU zur Verfiigung gestellten rechtlichen Mittel in
zulassiger Weise genutzt habe, um eine fir sie positive
Entscheidung zu den durch die verspatete Einreichung
von Hilfsantrag I bedingten rechtlichen Folgen zu
erreichen. Es liege kein missbrauchliches Verhalten
seitens der Einsprechenden vor und daher entspreche es
nicht der Billigkeit, der Einsprechenden die Kosten,
die durch ihre Befangenheitsantrage den Patentinhabern

entstanden seien, aufzuerlegen.

Die Kammer teilt nicht die Ansicht der Patentinhaber,
dass die im EPU vorgesehene Mdglichkeit eines
Befangenheitsantrags nur im Ausnahmefall heranzuziehen
sei. Nach Artikel 24 (3) EPU konnen die Mitglieder der
Beschwerdekammern von jedem Beteiligten wegen Besorgnis

der Befangenheit abgelehnt werden. Diese Vorschrift
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tragt dem allgemeinen Rechtsgrundsatz Rechnung, wonach
niemand Uber eine Angelegenheit entscheiden darf, in
der ihn ein Verfahrensbeteiligter aus guten Grinden der
Befangenheit verdachtigen kann (siehe auch G 5/91, ABI.
EPA 1992, 617). Den Verfahrensbeteiligten wird daher
ein persdnliches und berechtigtes Interesse daran
zugesprochen, wegen Besorgnis der Befangenheit eines
Mitglieds der Beschwerdekammer in das Verfahren
einzugreifen, und sie dirfen dieses Interesse in einem
ordentlichen Verfahren geltend machen. Keine Bestimmung
des EPU kann Beteiligte daran hindern, zu jedem
Zeitpunkt des Verfahrens ein Mitglied oder mehrere
Mitglieder einer Kammer gemi&BR Artikel 24 (3) EPU wegen
der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Dieses Recht
kann nicht dahingehend eingeschréankt werden, dass es

nur ausnahmsweise geltend gemacht werden darf.

Auch wenn die Einsprechende insgesamt funf
Befangenheitsantrage gegen verschiedene Mitglieder der
Kammer und der Ersatzkammern eingereicht hat, gibt es
weder im Verfahren noch in den Zwischenentscheidungen
der Ersatzkammern einen Anhaltspunkt fir die Behauptung
der Patentinhaber, dass die Einsprechende die im EPU
vorgesehene Mdglichkeit der Ablehnung eines Mitglieds
der Beschwerdekammer wegen Besorgnis der Befangenheit
instrumentalisiert hatte, um die jeweilige
Kammerbesetzung zu adndern und somit ein anderes

Ergebnis in der Sache zu erreichen.

Die Patentinhaber haben auch unter Verweis auf das
Markenrecht argumentiert, dass es eine entsprechende
Kostenfolge geben solle, wenn die Einsprechende
mehrfach zwar zuldssige, aber offensichtlich nicht zum
Ziel fihrende Befangenheitsantrdge eingereicht habe,
denn ein solches Vorgehen sei mit der

verfahrensrechtlichen Sorgfaltspflicht nicht vereinbar.
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Abgesehen davon, dass der Einsprechenden zuzustimmen
ist, dass das Markenrecht vorliegend nicht relevant
ist, ist das Argument der Patentinhaber nicht
Uberzeugend. Wirde man dem Ansatz der Patentinhaber
folgen, dann wirde das Recht der Beteiligten, ein
Mitglied der Beschwerdekammer wegen Besorgnis der
Befangenheit abzulehnen, implizit durch die Androhung
einer anderweitigen Kostenverteilung im Falle der
Erfolglosigkeit des Antrags eingeschrankt werden. Eine
solche Einschrankung des in Artikel 24 (3) EPU
verankerten Rechts der Beteiligten ist jedoch wegen des
oben genannten allgemeinen Rechtsgrundsatzes nicht

vertretbar.

Die Kammer stimmt den Patentinhabern jedoch darin zu,
dass eine anderweitige Kostenverteilung im vorliegenden
Fall in Betracht kommen konnte, wenn Kosten mit der
Einreichung von funf erfolglosen Befangenheitsantragen
schuldhaft infolge leichtfertigen oder wenigstens
fahrlassigen prozessualen Fehlverhaltens der
Einsprechenden verursacht worden wadren. Allerdings kann
die Kammer keinen Grund erkennen, warum das Verhalten
der Einsprechenden schuldhaft oder
verfahrensmissbrauchlich gewesen ware. Die Tatsache,
dass die Einsprechende finf Befangenheitsantrage
gestellt hat, stellt fir sich genommen kein
schuldhaftes Verhalten dar, auch wenn die Anzahl der
Antrage ungewodhnlich sein mag. Wie die Einsprechende
vorgebracht hat, wurden alle finf Befangenheitsantrage
der Einsprechenden von der jeweiligen Ersatzkammer als
zuldssig angesehen. Wenn einer der Ablehnungen wegen
der Besorgnis der Befangenheit eines Mitglieds der
Beschwerdekammer verfahrensmissbrauchlich gewesen wéare,
dann hatte die Ersatzkammer den jeweiligen Antrag als

unzulassig verworfen (siehe z.B. auch die Entscheidung
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T 281/03).

5.8 Es ist der Einsprechenden zuzustimmen, dass kein
missbrauchliches Verhalten seitens der Einsprechenden
vorliegt und es daher nicht der Billigkeit entspricht,
der Einsprechenden die Kosten, die durch ihre
Befangenheitsantrage den Patentinhabern entstanden

seien, aufzuerlegen.

5.9 Aus den oben genannten Grinden ist der Antrag der
Patentinhaber auf anderweitige Kostenverteilung zu

ihren Gunsten zurickzuweisen.

6. Da der Antrag der Patentinhaber auf anderweitige
Kostenverteilung von der Kammer als unbegrindet
erachtet wurde, war der Antrag der Einsprechenden auf
eine langere Unterbrechung der zweiten Verhandlung vom

11. Juni 2024 gegenstandslos.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Der Antrag der Patentinhaber und der Antrag der Einsprechenden

auf anderweitige Kostenverteilung werden zurlckgewiesen.
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