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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Diese Zwischenentscheidung behandelt den ersten von
insgesamt funf Befangenheitsantradgen der Einsprechenden

im vorliegenden Beschwerdeverfahren.

Das Beschwerdeverfahren betraf urspringlich die
Beschwerden der Patentinhaber sowie der Einsprechenden
gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
vom 21. September 2015, das Patent in geadndertem Umfang

aufrechtzuerhalten.

In der mundlichen Verhandlung am 21. Januar 2021 vor
der Kammer in ihrer urspringlichen Besetzung stellten
die Patentinhaber erstmals einen neuen Hilfsantrag I,
welcher durch Streichung der erteilten
Vorrichtungsanspriiche nur die erteilten
Verfahrensanspriiche als Anspriiche 1 bis 6 umfasste. Es
wurde sodann die Zulassung dieses Antrags diskutiert,
wobei auf Seite 4 des Protokolls der miindlichen
Verhandlung festgehalten ist, dass in diesem
Zusammenhang insbesondere folgende Punkte erdrtert

wurden:

"1) Ob fiir die Frage der Zulassung des neuen
Hilfsantrags I der Artikel 13 VOBK 2007 oder der
Artikel 13 (2) VOBK 2020 anzuwenden sei.

2) Ob bei Anwendung des Artikels 13 VOBK 2007 auch der
Artikel 13 (1) VOBK 2020 zur Anwendung kdme, oder ob es
der Kammer bei der Ausiibung ihres Ermessens nach
Artikel 13 VOBK 2007 freistehe, Kriterien heranzuziehen,
die in Artikel 13 (1) VOBK 2020 genannt seien.
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3) Ob der neue Hilfsantrag I Fragen aufwerfe, deren
Behandlung der Einsprechenden und der Kammer ohne

Verlegung der miindlichen Verhandlung zuzumuten sei.

4) Ob es, bei einer Anwendung des Artikels 13 VOBK 2007,
nach dem Wortlaut des Artikels 13 (3) VOBK 2007
liberhaupt ein Ermessen der Kammer gdbe, einen in der
miindlichen Verhandlung erstmals gestellten Antrag
zuzulassen, auch wenn dies zu einer Verlegung der
miindlichen Verhandlung fiithren wiirde. Oder ob nach der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern das Ermessen der
Kammer nach Artikel 13 (1) VOBK 2007 auch im Falle des
Artikels 13 (3) VOBK 2007 vorlédge."

Die Einsprechende wandte sich gegen eine Zulassung des
Hilfsantrags I und beantragte eine Vertagung der
mundlichen Verhandlung, da es fur sie nicht zumutbar
sei, sich in der mindlichen Verhandlung zu den
Verfahrensanspruchen zu auBern. Im vorletzten Absatz
auf Seite 6 des Protokolls ist sodann Folgendes

ausgefuhrt:

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

D3 zu diskutieren sei."

Die Patentinhaber wandten sich gegen eine Vertagung, da
es hierflir keine Notwendigkeit gebe. Sodann ist im
Protokoll, Seite 7 Mitte bis Seite 8 unten, Folgendes
festgehalten:
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"Nach Fortsetzung der miindlichen Verhandlung teilte der
Vorsitzende den Beteiligten mit, dass die Kammer
beabsichtige, den neuen Hilfsantrag I in das Verfahren
zuzulassen und die miindliche Verhandlung zu vertagen.
AuBerdem beabsichtige die Kammer, erst der
Einsprechenden eine zweimonatige Frist, die mit der
Zustellung der Niederschrift liber die miindliche
Verhandlung beginnen wiirde, zur Stellungnahme
hinsichtlich der Gewdhrbarkeit des Hilfsantrags I zu
setzen, und dann den Pateninhabern [sic] eine
zweimonatige Frist fiir ihre Erwiderung auf die Eingabe

der Einsprechenden.

Die Einsprechende fragte die Kammer, welche konkrete
Rechtsprechung es trotz des eindeutigen Wortlauts des
Artikels 13 (3) VOBK 2007 erlaube, elinen in der
miindlichen Verhandlung erstmals gestellten Antrag
zuzulassen, auch wenn dies zu einer Vertagung der

miindlichen Verhandlung filihren wiirde.

Die miindliche Verhandlung wurde von 12.57 - 13.14 Uhr

unterbrochen.

Nach Fortsetzung der miindlichen Verhandlung teilte die
Kammer den Beteiligten mit, dass sie auf Anhieb keine
konkrete Entscheidung nennen kénne. Dies sei aber auch
nicht notwendig, denn die Kammer sei der Auffassung,
dass sie auch dann ein Ermessen nach Artikel 13 VOBK
2007 habe, den Hilfsantrag I in das Verfahren
zuzulassen, wenn es zu einer Vertagung der miindlichen
Verhandlung komme. Der Absatz 3 des Artikels 13 VOBK
2007 miisse in Zusammenschau mit dem Absatz 1 des
Artikels 13 VOBK 2007 gelesen werden. Der Artikel 13 (3)
VOBK 2007 kénne auch im Hinblick auf Artikel 114 (2) EPU
das Ermessen der Kammer, verspdtetes Vorbringen

zuzulassen, nicht vé61llig einschrédnken.
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Die Einsprechende kiindigte daraufhin an, einen

Befangenheitsantrag stellen zu wollen.

Die miindliche Verhandlung wurde von 13.25 - 14.40 Uhr

unterbrochen.

Nach Fortsetzung der miindlichen Verhandlung erkldrte die
Einsprechende, doch keinen Befangenheitsantrag stellen
zu wollen und machte weitere Ausfiihrungen zu der Frage
der Zulassung des neuen Hilfsantrags I im Hinblick auf
den Artikel 13 (3) VOBK 2007. Insbesondere trug sie vor,
dass es wegen des Wortlauts des Artikels 13 (3) VOBK
2007 hohe Hiirden geben miisse, einen Antrag in das
Verfahren zuzulassen, wenn dieser Antrag eine Vertagung
der miindlichen Verhandlung notwendig mache. Vorliegend
gdbe es keinerlei Griinde, die fiir eine Zulassung
sprechen wiirden. Auch gebe es vorliegend keine

Entschuldigungsgriinde oder eine besondere Situation.

Die Patentinhaber trugen vor, dass eine Streichung von
erteilten Anspriichen in einem Antrag eigentlich nicht
als verspdtet angesehen werden kénne. Da es fir die
Kammer und die Einsprechende zumutbar sei, sich mit den
erteilten Verfahrensanspriichen auseinanderzusetzen, sei
eine Vertagung der Verhandlung als ein Entgegenkommen
der Kammer fiir die Einsprechende zu sehen und nicht als

eine Notwendigkeit."

Beide Beteiligten stellten im Anschluss einen Antrag

auf anderweitige Kostenverteilung. Das Protokoll lautet

sodann auf Seite 9 Mitte im Hinblick auf die im

Anschluss erfolgte Beratung der Kammer wie folgt:

"Nach Fortsetzung der miindlichen Verhandlung teilte der

Vorsitzende den Beteiligten mit, dass die Kammer der
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Ansicht sei, 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
Ansprichen, 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 Pateninhaber [sic]

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."

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

Artikel 24 (3) EPU wegen der Besorgnis der Befangenheit
ab. Dieser Antrag stellt den hier

streitgegenstandlichen Befangenheitsantrag dar.

Im weiteren Verlauf des Verfahrens haben die
Beteiligten ihre jeweilige Beschwerden zurickgenommen.
Die jeweiligen Kostenauferlegungsantrage der
Beteiligten blieben bis zum Zeitpunkt der mindlichen
Verhandlung vor der hier erkennenden Ersatzkammer

aufrechterhalten.

Die Einsprechende stellte auBerdem im weiteren Verlauf
des Verfahrens gegen die Kammermitglieder in ihrer
urspringlichen Besetzung sowie gegen einzelne
Mitglieder der zur Entscheidung tUber die weiteren
Befangenheitsantradge berufenen Ersatzkammern zeitlich
gestaffelt vier weitere Befangenheitsantrage, iber die

die jeweiligen Ersatzkammern mit Zwischenentscheidung
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vom 1. April 2022 (Befangenheitsantrag 2) sowie mit
Zwischenentscheidungen vom 23. Juni 2023
(Befangenheitsantrdage 3 bis 5) entschieden haben. Die
Ersatzkammern kamen dabei jeweils zum Ergebnis, dass

die Befangenheitsantrage unbegriindet gewesen seien.

Im Hinblick auf den noch zu behandelnden ersten
Befangenheitsantrag, der sich aufgrund des
zwischenzeitlichen Ausscheidens eines Mitglieds aus der
Kammer noch gegen die zwei verbliebenen Mitglieder der
Kammer in ihrer urspringlichen Besetzung richtet, wurde
gemal Artikel 5 des Geschaftsverteilungsplans der
Technischen Beschwerdekammern fir 2023 die Besetzung
einer Ersatzkammer festgelegt. Die beiden als befangen
abgelehnten Mitglieder haben sodann eine Stellungnahme
im Sinne von Artikel 3 (2) VOBK abgegeben, die den

Beteiligten zur Kenntnis gebracht wurde.

Die hier erkennende Ersatzkammer lud im Hinblick auf
den ersten Befangenheitsantrag und die
Kostenauferlegungsantrdge zu einer mindlichen
Verhandlung am 11. Juni 2024 und erlieB eine Mitteilung
gemal Artikel 15 (1) VOBK, in der sie ihre vorlaufige
Auffassung hinsichtlich des Befangenheitsantrags
duBerte. In der mindlichen Verhandlung vor der
Ersatzkammer beantragte die Einsprechende beziiglich des
Befangenheitsantrags abschlieBend, die Mitglieder der
Kammer in ihrer urspringlichen Besetzung zum Zeitpunkt
der mindlichen Verhandlung vom 21. Januar 2021 wegen
Besorgnis der Befangenheit gemdl Artikel 24 (3) EPU
abzulehnen. Die Patentinhaber beantragten abschlieBend
beziglich des Befangenheitsantrags dessen Verwerfung
als unzuldssig oder hilfsweise dessen Zurickweisung als

unbegrundet.
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Die Argumente der Einsprechenden lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a)

Der Befangenheitsantrag sei nicht gemal

Artikel 24 (3) Satz 2 EPU unzuldssig, da sich der
Ablehnungsgrund erst mit endgliltiger Zulassung des
Hilfsantrags I durch die Kammer am Ende der

mindlichen Verhandlung ergeben habe.

Die Kammer habe entgegen des eindeutigen Wortlauts
von Artikel 13 (3) VOBK 2007 den erst in der
mindlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag I
zugelassen, obwohl hierdurch eine Vertagung der
mindlichen Verhandlung notwendig geworden sei. Die
Kammermitglieder hatten hierdurch die fir sie durch
Artikel 13 (3) VOBK 2007 kodifizierten Grenzen mit
Absicht aufgrund persdnlicher Befangenheit
willkiirlich durchbrochen und damit den
Patentinhabern einen ungebihrlichen Vorteil
verschafft, der diesen tatsdchlich nicht zustand.
Andere Erklarungen, warum die fir die
Beschwerdekammer verbindliche Verfahrensordnung
willentlich und wissentlich missachtet werde, seien

nicht ersichtlich.

Die persodnliche Befangenheit werde auch dadurch
illustriert, dass das juristische Mitglied und ihm
folgend die gesamte Kammer als Grundlage fir die
Zulédssigkeit eines Vertagens und gleichzeitigen
Zulassens des Hilfsantrags auf die vermeintliche
Existenz einschlagiger Rechtsprechung verwiesen
habe, eine solche aber trotz Suche wahrend einer
Verhandlungsunterbrechung nicht habe konkret
identifizieren konnen. Eine solche Rechtsprechung
existiere tatsdchlich auch nicht, wie die Kammer

offensichtlich wahrend der
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Verhandlungsunterbrechung und durch eine
vergebliche Recherche in der (damals aktuellen)
9. Auflage der Rechtsprechungsiibersicht der
Beschwerdekammern habe feststellen mussen.
Gleichwohl habe die Kammer an ihrem Vorgehen
festgehalten. Die in einem neuen Kapitel in der
10. Auflage der Rechtsprechungsibersicht
aufgenommenen Entscheidungen zur hier
streitgegenstandlichen Frage sowie die
einschlagigen Kapitel in der 9. Auflage wirden die
Auffassung der Kammer ebenfalls nicht tragen,
sondern im Gegenteil die Auffassung der

Einsprechenden bestdtigen.

Zwar sel im Protokoll der mindlichen Verhandlung
nicht explizit festgehalten, dass die Kammer bei
der Frage der Zulassung des Hilfsantrags

Artikel 13 (3) VOBK 2007 angewandt und eine
Vertagung der Verhandlung fir notwendig erachtet
habe. Beide Umstande ergadben sich jedoch ohne
Weiteres aus einer objektiven Lesart des
Protokolls, die nicht "gegen den Strich", sondern
in verstandiger Wirdigung ("with a mind willing to

understand") erfolgen musse.

Dass die Kammer auf Grundlage von Artikel 13 (3)
VOBK 2007 entschieden habe, folge zudem aus dem
Umstand, dass wahrend der muindlichen Verhandlung
das juristische Mitglied die Frage in den Raum
gestellt habe, ob eine Vertagung auch ohne
Notwendigkeit méglich sei, der Vorsitzende eine
Diskussion hiertber aber mit dem Hinweis
unterbunden habe, dass die Kammer in jedem Fall ein
Ermessen auch gemaR Artikel 13 (3) VOBK 2007 habe.
Hatte die Kammer tatsachlich die Auffassung

vertreten, dass eine Vertagung der mundlichen
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Verhandlung auch ohne deren Notwendigkeit mdglich
seil, hatte diese Frage in der mundlichen

Verhandlung diskutiert werden missen.

Die Argumente der Patentinhaber lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a)

Der Befangenheitsantrag sei unzulassig, weil die
FEinsprechende in der mindlichen Verhandlung nach
ihrer Ankindigung, einen Befangenheitsantrag
stellen zu wollen, als Verfahrenshandlung im Sinne
von Artikel 24 (3) Satz 2 EPU einen Antrag auf
anderweitige Kostenverteilung gestellt habe.
Uberdies beruhe die beantragte Ablehnung auf rein
subjektiven, unbegriindeten Zweifeln, so dass sie
auch aus diesem Grund nach standiger Rechtsprechung

als unzuldssig zurlckzuweisen sei.

Der Befangenheitsantrag sei auch unbegriindet, da
die Verdachtigungen der Einsprechenden und der
auBere Anschein allein jedenfalls nicht ausreichend

auf eine tatsachliche Befangenheit hindeuteten.

Es seili ohne weiteres mdéglich, dass sich das
juristische Mitglied an altere Entscheidungen
erinnert habe, die dann in die 10. Auflage der
Rechtsprechungsiibbersicht aufgenommen wurden und
denen zufolge eine Kammer auch auf dem Boden wvon
Artikel 13 (3) VOBK 2007 ein Ermessen habe, erst in
der mindlichen Verhandlung eingereichte

Hilfsantrdge zuzulassen.

Vorliegend gehe es bestenfalls um einen
Ermessensfehlgebrauch durch die Kammer bei der
Frage der Zulassung des Hilfsantrags; ein solcher

(tatsdchlich nicht gegebener) Ermessensfehlgebrauch
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sei aber nicht ausreichend fir die objektive
Besorgnis der Befangenheit. Hierfir misste aus
Sicht eines objektiven Dritten vielmehr ein
willkiirliches Verhalten der Kammer zum bewussten
Nachteil einer Partei gegeben sein. Dahingehende

Anhaltspunkte lagen aber tatsachlich nicht vor.

Entscheidungsgrunde

1. Zuldssigkeit des Befangenheitsantrags

1.1 Die Kammer in ihrer urspringlichen, aufgrund des
zwischenzeitlichen Ausscheidens eines abgelehnten
Mitglieds abgeanderten Besetzung hat keine Entscheidung
zur Frage der Zuléadssigkeit des hier
streitgegenstandlichen Befangenheitsantrags getroffen,
sondern vielmehr das Verfahren zur Bildung der
Ersatzkammer gemdaB Artikel 24 (4) EPU eingeleitet
(siehe oben Ziffer VII.). Dieser Umstand zeigt, dass
die Kammer in ihrer urspringlichen, abgednderten
Besetzung offensichtlich zu dem Ergebnis gekommen ist,
dass der Befangenheitsantrag aus ihrer Sicht jedenfalls

nicht offensichtlich unzulédssig sei.

1.2 Es entspricht standiger Rechtsprechung (vgl.
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 10. Aufl. 2022 ("RSBK"), III.J.3.1l), dass
die Ersatzkammer die Frage der Zuladssigkeit des
Befangenheitsantrags von Amts wegen und damit
unabhdngig von der (etwaigen) vorangegangenen -
gegebenenfalls inzidenten - Entscheidung hieriber durch
die Kammer in ihrer urspringlichen Besetzung zu prifen

hat.
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In Artikel 24 (3) Satz 2 EPU ist als ausdriickliche
Zuladssigkeitsvoraussetzung bestimmt, dass der den
Ablehnungsantrag stellende Beteiligte keine
Verfahrenshandlungen vorgenommen haben darf, obwohl er

bereits den Ablehnungsgrund kannte.

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern verlangt
dariber hinaus als ein weiteres, ungeschriebenes
Zulédssigkeitskriterium unter anderem, dass eine
Ablehnung ausreichend substantiiert sein muss und nicht
auf rein subjektiven, unbegriindeten Zweifeln basieren
darf (vgl. RSBK, III.J.3.3).

Die erkennende Kammer sieht das gerade genannte, von
der Rechtsprechung entwickelte Zuldssigkeitskriterium
vorliegend als erfillt an. Die Einsprechende hat ihren
Befangenheitsantrag ausfihrlich und sachlich begriindet
und sich hierbei auf Umstédnde gestitzt, die sich aus
dem Verlauf der mindlichen Verhandlung vom

21. Januar 2021 ergeben. Die Kammer kann hierin nicht
auf den ersten Blick ein Vorbringen von rein
subjektiven Zweifeln erkennen. Ebenso wenig kann auf
den ersten Blick gesagt werden, dass die Begrindung der
Einsprechenden den Befangenheitsantrag nicht tragt und
dieser damit offensichtlich unbegriindet ist.
Tatsachlich bedarf es einer eingehenden Prifung, ob die
vorgebrachten Grinde uUberzeugen; dies ist nicht eine

Frage der Zulassigkeit, sondern der Begrindetheit.

Die Einsprechende hat im Rahmen der miindlichen
Verhandlung vom 21. Januar 2021 aufgrund der von der
Kammer beabsichtigten Zulassung des Hilfsantrags I
zunachst die Stellung eines Befangenheitsantrags
angekindigt (siehe oben Ziffer III. mit der
diesbeziglichen Wortlautwiedergabe des Protokolls),

diesen jedoch letztlich nicht in der miindlichen
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Verhandlung, sondern erst mit Schriftsatz vom

12. April 2021 gestellt. Zwischen Ankindigung des
Befangenheitsantrags und dessen tatsachlicher Stellung
beantragte die Einsprechende in der mindlichen
Verhandlung als Verfahrenshandlung eine anderweitige
Kostenverteilung. Vor diesem Hintergrund stellt sich
die von den Parteien kontrovers diskutierte Frage, ob
der Befangenheitsantrag die Zuléassigkeitsvoraussetzung
gemaB Artikel 24 (3) Satz 2 EPU erfullt.

Angesichts der nachfolgenden Ausfihrungen zur
Begrindetheit des Befangenheitsantrags sieht die
erkennende Kammer jedoch davon ab, eine Entscheidung zu

dieser Frage zu treffen.

Begriindetheit des Befangenheitsantrags

Nach stédndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
(siehe RSBK, IIT.J.1.5) ist die Frage der Befangenheit
eines abgelehnten Mitglieds anhand folgender zwei

Prifungen zu bestimmen:

- Erstens ist eine "subjektive" Prifung
durchzufihren, die Beweise einer tatsachlichen

Befangenheit des betreffenden Mitglieds erfordert.

- Zweitens ist eine "objektive" Prifung
durchzufiithren, bei der die Kammer beurteilt, ob die
Umstande des Falls Anlass zu einer objektiv

berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben.

Die Einsprechende hat keinen Beweis fir eine
tatsachliche Befangenheit der abgelehnten Mitglieder
vorgebracht. Vielmehr stitzt sie sich auf Umstande, die
ihrer Ansicht nach eine objektiv berechtigte Besorgnis

der Befangenheit begrinden. Letztere ist daher im
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Rahmen einer objektiven Prifung zu beurteilen, fiur die

die nachfolgend dargestellten Grundsatze gelten.

Es ist zu fragen, ob eine verninftige, objektive und
informierte Person angesichts der Sachlage mit gutem
Grund befirchten wirde, dass der Richter den Fall nicht
unvoreingenommen behandeln wird; ein verninftiger
Betrachter misste somit unter Beriicksichtigung der
Umstande des Falls zu dem Schluss gelangen, dass der
Beteiligte die Unbefangenheit des abgelehnten Mitglieds
mit gutem Grund in Zweifel ziehen ko&nnte (vgl. G 1/05
vom 7. Dezember 2006, ABl. EPA 2007, 362, Griunde 20).

Eine den Ausschluss rechtfertigende Befangenheit setzt
dabei voraus, dass ein an der Entscheidung mitwirkendes
Kammermitglied einem Beteiligten gegeniliber
voreingenommen ist, also ein Beteiligter bewusst
begliinstigt wird, indem ihm Rechte eingeraumt werden,
die ihm nicht zustehen, oder wenn die Rechte des
anderen Beteiligten absichtlich missachtet werden.
Mangel, Fehlverhalten oder Verfahrensfehler, so
schwerwiegend sie auch sein mdégen, kénnen eine
Ablehnung wegen Befangenheit nicht begriinden, soweit
sie nicht auf Voreingenommenheit oder Vorsatz

zurickzufihren sind (vgl. RSBK, III.J.5.3.2).

Fir das Vorliegen einer objektiv berechtigten Besorgnis
der Befangenheit ist auBlerdem zu beachten, dass die
bloBe Moglichkeit der Befangenheit - als einer von
mehreren denkbaren, gleichberechtigt nebeneinander
stehenden Grinden fir eine bestimmte Verhaltensweise
des Mitglieds - nicht ausreichend ist. Vielmehr miissen
besondere Umstande hinzutreten, aus denen ein
objektiver Betrachter gerechtfertigterweise (also "mit
gutem Grund", siehe oben Ziffer 2.2.1) schlieRen kann,

dass das Verhalten des Mitglieds gerade auf eine
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Voreingenommenheit gegeniiber einem Beteiligten
zurickzufihren ist. Eine solche Voreingenommenheit muss
sich also dem objektiven Betrachter aufgrund der
Umstadnde des Einzelfalls aufdrangen und damit mit einer
iberwiegenden Wahrscheinlichkeit vorliegen. Solche
Umstande konnten zum Beispiel gegebenenfalls dann
angenommen werden, wenn Kammermitglieder abwertende
Bemerkungen im Hinblick auf einen Beteiligten oder
dessen Vertreter machen, oder etwa eine Rechtsanwendung
oder Verfahrenshandlungen vornehmen, die so grob falsch
oder unvertretbar sind, dass sie den Schluss auf
Willkir zulassen. Bei Vorliegen solcher besonderen
Umstédnde ware es - worauf die Einsprechende in der
mundlichen Verhandlung vor der erkennenden Kammer
richtigerweise hingewiesen hat - nicht ausreichend fir
die Ablehnung der Besorgnis der Befangenheit, wenn ein
anderer Grund fur das Verhalten des Mitglieds lediglich
denkbar ist, sich aber nicht aufdrangt und damit nicht

ebenso wahrscheinlich ist.

Im vorliegenden Fall sieht die Einsprechende als
mallgebliches, die objektive Besorgnis der Befangenheit
der Mitglieder der Kammer in ihrer urspringlichen
Besetzung begrindendes Verhalten die Zulassung des
Hilfsantrags I bei gleichzeitiger Vertagung der
mundlichen Verhandlung an. Hierdurch habe die Kammer
willkirlich den insofern eindeutigen Wortlaut von
Artikel 13 (3) VOBK 2007 ignoriert, demzufolge
"Anderungen des Vorbringens [...] nach Anberaumung der
miindlichen Verhandlung nicht zugelassen [werden], wenn
sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder
dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der

miindlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist".

Die Argumentation der Einsprechenden setzt also als

notwendige Vorbedingung flr die behauptete Befangenheit
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der Kammermitglieder voraus, dass die Kammer in der
mundlichen Verhandlung vom 21. Januar 2021 im
erbffneten Anwendungsbereich des Artikels 13 (3) VOBK
2007 gehandelt hat. Aus den nachfolgend erlauterten
Grinden ist die erkennende Kammer jedoch nicht davon
iberzeugt, dass hierfir hinreichende Anhaltspunkte

bestehen.

Die erkennende Kammer halt es in diesem Zusammenhang
fiir sachgerecht, flir die Beantwortung der Vorfrage, ob
die Kammer tatsadchlich Artikel 13 (3) VOBK 2007 als
malBgeblich angesehen hat, denselben MaBstab
heranzuziehen wie fiir die - bei Bejahung der Vorfrage -
sich im Anschluss zu stellende Frage, ob eine objektiv
berechtigte Besorgnis der Befangenheit besteht. Mit
anderen Worten muss die genannte Vorfrage nicht mit
Sicherheit bejaht werden kdnnen; es genigt aber auf der
anderen Seite auch nicht, dass nur die blobe
Moglichkeit besteht, dass die Kammer bei ihrer
Entscheidung, den Hilfsantrag zuzulassen und die
mundliche Verhandlung zu vertagen, die Anwendbarkeit
von Artikel 13 (3) VOBK 2007 bejaht hat. Letzteres muss
sich dem objektiven Betrachter vielmehr aufdrangen,
d.h. es muss hierfiir eine iberwiegende

Wahrscheinlichkeit sprechen.

Dafir, dass die Kammer in der mindlichen Verhandlung
tatsdchlich Artikel 13 (3) VOBK 2007 angewandt hat,
spricht die ausfihrliche Diskussion zu dessen
Anwendbarkeit und seiner Voraussetzungen wahrend der
mundlichen Verhandlung (siehe oben den Protokollauszug
in Ziffer III.). Hierfir spricht ferner der Umstand,
dass die Kammer bei der von ihr gegebenen Begriindung,
warum sie ein Ermessen zur Zulassung des Hilfsantrags
auch dann habe, wenn die mindliche Verhandlung verlegt
werde, Artikel 13 (3) VOBK 2007 gemeinsam mit
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Artikel 13 (1) VOBK 2007 zitierte (vgl. Protokoll,
Seite 9, viertletzter Absatz). Zudem liegt die erste
Voraussetzung flr die Anwendbarkeit dieser Vorschrift,
namlich die Einreichung des Hilfsantrags I durch die
Patentinhaber als "Anderung des Vorbringens nach
Anberaumung der miindlichen Verhandlung", unstreitig

vVOor.

Es ist jedoch aus Sicht der erkennenden Kammer bei
verstandiger Wirdigung des Protokolls der miindlichen
Verhandlung keineswegs ersichtlich, dass auch die
zweite Voraussetzung in Artikel 13 (3) VOBK 2007 -
nadmlich dass durch die Anderung des Vorbringens Fragen
aufgeworfen wurden, "deren Behandlung der Kammer oder
dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der
miindlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist" - von der

Kammer bejaht wurde.

a) Wie sich aus Frage 3) des Fragenkatalogs auf
Seite 4 des Protokolls ergibt, wurde zwar die
genannte zweite Voraussetzung diskutiert. Eine
explizit zum Ausdruck gekommene Auffassung der
Kammer hierzu enthdlt jedoch das Protokoll an
keiner Stelle, wie auch die Einsprechende

einraumte.

b) Der Vorsitzende hat ausweislich des Protokolls,
Seite 6, die Einsprechende gefragt, ob ihr eine
lédngere Unterbrechung der mindlichen Verhandlung
von z.B. zweil Stunden zur Vorbereitung einer
Diskussion tUber die Gewahrbarkeit der
Verfahrensanspriiche genligen wirde. Wahrend die
Einsprechende dies und damit eine Zumutbarkeit im
Sinne von Artikel 13 (3) VOBK 2007 verneinte, zeigt
die Frage des Vorsitzenden, dass mdéglicherweise aus

Sicht der Kammer eine Zumutbarkeit fir die Kammer
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selbst und die Einsprechende durchaus gegeben war.
Aus dem Umstand, dass tatsachlich vertagt wurde,
ergibt sich dagegen noch kein logischer Schluss,
dass die Kammer die Vertagung der mindlichen
Verhandlung zur Vorbereitung auf die Erdrterung des
neuen Hilfsantrags I als (fir sich selbst und/oder

flir die Einsprechende) notwendig erachtet hat.

Die Kammer hat in der mindlichen Verhandlung
lediglich kundgetan, dass sie eine Zulassung des
Hilfsantrags I im Rahmen ihres Ermessens auch dann
flir moglich hielt, wenn dies zu einer Vertagung der
mindlichen Verhandlung fihre (vgl. Protokoll, den
Seite 7 und Seite 8 Uberbriickenden Absatz sowie
Seite 9, viertletzter Absatz). Diese Feststellung
welst aber nur auf den Fakt einer Vertagung hin und
lasst offen, ob diese von der Kammer auch als

notwendig erachtet wurde.

Die Patentinhaber haben wahrend der mindlichen
Verhandlung die Auffassung vertreten, dass eine
Vertagung der mindlichen Verhandlung "als ein
Entgegenkommen der Kammer filir die Einsprechende zu
sehen [sei] und nicht als eine Notwendigkeit" (vgl.
Protokoll, Seite 8, vorletzter Absatz). Vor diesem
Hintergrund ist es ohne Weiteres als normaler
Vorgang in einem kontradiktorischen Verfahren
denkbar, dass die Kammer der Ansicht einer der

Parteien, hier der Patentinhaber, gefolgt ist.

Wahrend auRerdem an einigen Stellen im Protokoll
die Vorschrift des Artikels 13 (3) VOBK 2007
ausdricklich zitiert ist, hat die Kammer am Ende
der mindlichen Verhandlung ihre Entscheidung iber
die Zulassung des Hilfsantrags "in Austibung ihres
Ermessens nach Artikel 13 VOBK 2007" wverkindet
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(vgl. Protokoll, Seite 9, drittletzter Absatz) und
damit die Anwendung von Artikel 13 (3) VOBK 2007
offengelassen. Die Zulassung des Hilfsantrags
konnte aber auch auf Grundlage des wahrend der
mindlichen Verhandlung ebenfalls erdrterten
Artikels 13 (1) VOBK 2007 erfolgen.

Der von der Einsprechenden geschilderte, oben in
Ziffer IX. e) wiedergegebene (im Protokoll jedoch
nicht enthaltene) Sachverhalt hinsichtlich der
unterbliebenen Diskussion wahrend der mindlichen
Verhandlung tlber die Frage, ob eine Vertagung auch
ohne Notwendigkeit moglich sei, gibt keinen naheren
Aufschluss dariber, ob die Kammer die Vertagung fir
notwendig erachtet hat. Die Begrindung, mit der
laut der Einsprechenden der Vorsitzende die
Diskussion unterbunden habe (die Kammer habe in
jedem Fall, also auch bei Anwendung von

Artikel 13 (3) VOBK 2007 ein Ermessen zur Zulassung
des Hilfsantrags) sagt nichts dariber aus, ob die
Kammer anschlieBend tatsdchlich diese Vorschrift
angewandt hat oder nicht. Der Einwand der
Einsprechenden in diesem Zusammenhang - die
genannte Frage hatte in der mindlichen Verhandlung
diskutiert werden missen, wenn die Kammer
tatsadachlich die Auffassung vertreten hatte, dass
eine Vertagung der mindlichen Verhandlung auch ohne
deren Notwendigkeit méglich sei - lberzeugt die
erkennende Kammer nicht: Ist bei Anderungen des
Vorbringens nach Anberaumung der miindlichen
Verhandlung eine Behandlung dieses Vorbringens fir
die Kammer und die anderen Beteiligten in der
mindlichen Verhandlung zumutbar, ist deren
Vertagung nicht notwendig, so dass sich die Frage
der Zulassung des geadnderten Vorbringens (nur) nach
Artikel 13 (1) VOBK 2007 richtet. Die Frage einer
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gleichwohl vorzunehmenden Vertagung der Verhandlung
ist in diesem Fall von der Frage der Zulassung des
Hilfsantrags losgeldst und wurde tatsachlich
zwischen den Beteiligten in der mundlichen

Verhandlung diskutiert.

g) Wie zudem die Ersatzkammer bereits in
Ziffer 3.3.2 e) der Zwischenentscheidung wvom
23. Juni 2023 iber den dritten Befangenheitsantrag
der Einsprechenden ausgefiihrt hat, steht es im
freien und grundsatzlich nicht Uberprifbaren
Ermessen eines Vorsitzenden, die mindliche
Verhandlung auch ohne rechtliche Notwendigkeit zu
vertagen, um eine "faire, ordnungsgemidfBe und
effiziente Durchfiihrung der mindlichen Verhandlung"
sicherzustellen, siehe Artikel 15 (4) VOBK.
Mogliche Grinde fiir eine solche Vertagung sind
beispielsweise ein Entgegenkommen gegeniiber einem
Beteiligten, der ein entsprechendes Bedirfnis
geaubert hat, die Ermdglichung eines
wohlvorbereiteten Vortrags von ausstehenden Fragen
zur Steigerung der Effizienz des Verfahrens,
(drohende) zeitliche Engpadsse oder etwa die
Vermeidung oder Beendigung von Konfliktsituationen.
Aus Sicht eines objektiven Betrachters erscheint es
ohne Weiteres moglich, dass die Kammer die
mindliche Verhandlung aus einem der genannten

Grunde vertagt hat.

Aus den eben genannten Erwagungen stehen aus Sicht
einer vernunftigen, objektiven und informierten Person
die beiden in Betracht kommenden Alternativen - also
die Vornahme der fraglichen prozessualen Handlungen
durch die Kammer entweder auf Grundlage von Absatz 3
oder aber von Absatz 1 des Artikels 13 VOBK 2007 - als

gleichberechtigte Mdglichkeiten nebeneinander, ohne
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dass die Umstande des Einzelfalls eine der beiden
Alternativen als iUberwiegend wahrscheinlich erscheinen

lassen.

Somit steht fir die erkennende Kammer nicht mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit fest, dass die Kammer
in ihrer urspringlichen Besetzung gerade in Anwendung
von Artikel 13 (3) VOBK 2007 den Hilfsantrag zugelassen
und die mindliche Verhandlung vertagt hat. Ist es also
ebenso gut moéglich, dass die Kammer damals davon
ausging, dass diese Vorschrift nicht zur Anwendung
kommt, konnen die gerade genannten Verfahrenshandlungen
der Kammer von vornherein nicht auf der von der
Einsprechenden behaupteten willkurlichen
Rechtsanwendung beruhen. Bereits aus diesem Grund ist
daher der Befangenheitsantrag als unbegriindet

zurickzuweisen.

Selbst wenn man aber vorliegend zu Diskussionszwecken
unterstellen wirde, dass die Kammer in ihrer
urspringlichen Besetzung tatsachlich den
Anwendungsbereich von Artikel 13 (3) VOBK 2007 als
erdffnet sah - sie also die Notwendigkeit einer
Vertagung bejahte -, kann die erkennende Kammer keine
hinreichenden Anhaltspunkte fir ein willkirliches
Verhalten der als befangen abgelehnten
Kammermitglieder, das die objektive Besorgnis der

Befangenheit begrinden konnte, erkennen.

Der WillkUrvorwurf der Einsprechenden griundet auf ihrer
Rechtsansicht, dass nach dem Wortlaut wvon

Artikel 13 (3) VOBK 2007 ("Anderungen [...] werden
[...] nicht zugelassen, [...]"; Hervorhebung durch die
erkennende Kammer) eine Kammer verspatetes Vorbringen
nicht zulassen dirfe und sie also kein dahingehendes

Ermessen eingeraumt bekomme bzw. ihr Ermessen auf Null
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reduziert sei, wenn durch die Zulassung eine Vertagung
der Verhandlung notwendig wirde. Eine Rechtsanwendung

entgegen einem eindeutigen Vorschriftwortlaut spreche

also nach Auffassung der Einsprechenden fir ein

willkiirliches Vorgehen.

Die erkennende Kammer merkt in diesem Zusammenhang
zunachst an, dass die gerade genannte Auffassung nicht
ohne Weiteres zutrifft. Der objektive Betrachter, auf
den es bei der Beurteilung der Besorgnis der
Befangenheit ankommt, steht an der Stelle der
Einsprechenden, so dass hinsichtlich seines
Wissensstands die gleichen Anforderungen zu stellen
sind wie an einen Beteiligten eines
Beschwerdeverfahrens. Es ist also davon auszugehen,
dass er - ebenso wie die durch zwei zugelassene
Vertreter vertretene Einsprechende - hinreichende
juristische Kenntnisse fir die Durchfihrung eines
Beschwerdeverfahrens haben muss. Ihm ist daher bekannt,
dass eine Auslegung einer Vorschrift entgegen ihrem
Wortlaut nicht schlichtweg unzuldssig und damit
willkirlich ist. Vielmehr kann sich zum Beispiel eine
zur Anwendung kommende Auslegung einer Vorschrift gemélB
der Auslegungsmethode der sog. "teleologischen
Reduktion”™ mit dem Wortlaut der Vorschrift in
Widerspruch setzen, um dem Sinn und Zweck der
Vorschrift Geltung zu verschaffen. Eine solche
Auslegung ware auch durch Artikel 32 des Wiener
Ubereinkommens tber das Recht der Vertridge gedeckt. Mit
anderen Worten kann nicht schon aus dem Umstand allein,
dass eine Rechtsanwendung dem Wortlaut einer auf den
Sachverhalt anwendbaren Vorschrift zuwiderlauft, auf

die Willkir dieser Rechtsanwendung geschlossen werden.

Die Einsprechende scheint im Ubrigen selbst nicht davon

auszugehen, dass eine Rechtsanwendung entgegen dem
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Wortlaut einer Vorschrift uneingeschrankt willkirlich
ist. Ausweislich des Protokolls hat sie namlich in der
mindlichen Verhandlung am 21. Januar 2021 vorgetragen,
"dass es wegen des Wortlauts des Artikels 13 (3) VOBK

2007 hohe Hiirden geben miisse, einen Antrag in das

Verfahren zuzulassen, wenn dieser Antrag eine Vertagung
der miindlichen Verhandlung notwendig mache"

(Hervorhebung durch die erkennende Kammer) .

Allerdings kéonnte aus Sicht eines objektiven
Betrachters ein Indiz fir willkirliches Verhalten
gegeben sein, wenn eine Kammer eine Rechtsanwendung
entgegen dem Wortlaut einer Vorschrift vornimmt, ohne
dies in irgendeiner Weise hinreichend nachvollziehbar
zu erlautern, sozusagen "aus einer Laune heraus". So
verhdlt es sich aber vorliegend gerade nicht. Vielmehr
hat die Kammer in der mindlichen Verhandlung
ausweislich des Protokolls mehrere Grinde angegeben,
warum sie der Ansicht war, dass sie - auch im Falle der
Anwendung von Artikel 13 (3) VOBK 2007 - ein Ermessen
zur Zulassung von verspatetem Vorbringen habe, selbst
wenn es hierdurch zu einer Vertagung der mindlichen

Verhandlung komme:

- Absatz 3 des Artikels 13 VOBK 2007 miisse in
Zusammenschau mit dem Absatz 1 des Artikels 13 VOBK

2007 gelesen werden.

- Artikel 13 (3) VOBK 2007 konne auch im Hinblick auf
Artikel 114 (2) EPU das Ermessen der Kammer,
verspatetes Vorbringen zuzulassen, nicht vollig

einschranken.

- Im vorliegenden Fall ginge es nicht nur um die
Streichung von erteilten Ansprichen, sondern es

gebe auch besondere Umstande. Zu den erteilten
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Verfahrensansprichen gebe es ein obiter dictum der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung und dazu hatten die Patentinhaber

Stellung genommen.

Die genannten Grinde sind aus Sicht eines objektiven
Betrachters durchaus vertretbar und jedenfalls nicht
schlechthin irrelevant oder auf den ersten Blick
unzutreffend (siehe insbesondere zum zweiten oben
aufgefihrten Grund Artikel 23 VOBK - wonach die
Verfahrensordnung fir die Beschwerdekammern (nur dann)
verbindlich ist, soweit sie nicht zu einem mit dem
Geist und Ziel des EPU unvereinbaren Ergebnis fihrt -
und zum dritten oben aufgefiihrten Grund die
Ausfihrungen der Ersatzkammer in ihrer
Zwischenentscheidung vom 23. Juni 2023 Uber den dritten
Befangenheitsantrag, Ziffer 3.3.3). Es kommt dagegen
fur die Frage der Willkiir und damit der Besorgnis der
Befangenheit nicht darauf an, ob die Grinde tatsachlich
auch tberzeugend sind und damit ausreichen, um mit den
Worten der Einsprechenden die "hohen Hirden" fiur die
Zuladssigkeit der vorgenommenen Rechtsanwendung zu
iberwinden. Wirden die Grinde es nicht tun - eine
Frage, die die Ersatzkammer nicht zu beantworten
braucht -, lage lediglich ein nicht die Besorgnis der
Befangenheit begriindender Mangel oder Verfahrensfehler

vOor.

Dariber hinaus wédre es nach Auffassung der erkennenden
Kammer aus Sicht eines objektiven Betrachters auch kein
hinreichendes Indiz flir eine willkirliche
Rechtsanwendung, wenn eine Kammer in ihrer Entscheidung
von einer standigen Rechtsprechung abweichen wiirde oder
sich dabei nicht auf eine bereits bestehende
Rechtsprechung stiitzen kénnte. Wirde sich in diesen

Fallen eine Kammer stets einem WillkUrvorwurf (und
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damit in der Konsequenz dem Vorwurf der Besorgnis der
Befangenheit) ausgesetzt sehen, wadre eine Neubildung,
Fortbildung oder Anderung der Rechtsprechung faktisch
unméglich oder jedenfalls deutlich erschwert.
Entscheidend, aber auch notwendig ist in diesen Féallen
vielmehr, dass die konkrete Rechtsanwendung angemessen
und sorgfadltig begrindet wird. Die selbstverstandliche
Moglichkeit einer abweichenden Rechtsprechung bei
gleichzeitiger Begriindung hierfiir ist im Ubrigen in
Artikel 20 (1) Satz 1 VOBK ausdricklich vorgesehen.

Anhaltspunkte dafiir, dass die Kammer in ihrer
urspringlichen Besetzung diesem Begrindungserfordernis
nicht gerecht geworden ware, sind aber nicht
ersichtlich; vielmehr ist die Kammer durch die Angabe
der oben aufgefihrten Grinde fir ihre Auffassung in der
mundlichen Verhandlung diesem Erfordernis bereits
gerecht geworden und hat damit zugleich deutlich
gemacht, dass sie diesem Erfordernis auch in der

schriftlichen Entscheidungsbegrindung nachkommen wird.

Es kann daher vorliegend dahinstehen, ob es fir die
(hier unterstellte) Rechtsanwendung der Kammer entgegen
dem Wortlaut von Artikel 13 (3) VOBK 2007 tatsachlich
bereits Rechtsprechung gab, die eine solche
Rechtsanwendung bestatigte, oder auch Rechtsprechung,
die im Widerspruch zu einer solchen Rechtsanwendung
stand, und ob solche Rechtsprechungen in der 9. oder
10. Auflage der Rechtsprechungsiibersicht tatsachlich
aufgefihrt waren oder nicht. Es ist daher auch
irrelevant, ob die Erinnerung des juristischen
Mitglieds an eine bestadtigende Rechtsprechung richtig
war oder nicht. In jedem Fall gabe es keine
hinreichende Anhaltspunkte dafiir, dass die Kammer ihre

(hier unterstellte) Rechtsanwendung in Abweichung wvom
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Wortlaut des Artikels 13 (3) VOBK 2007 in willkirlicher

Art und Weise vorgenommen hat.

2.6 Da der Befangenheitsantrag der Einsprechenden
jedenfalls unbegrindet ist, konnte die Frage der

Zuladssigkeit des Befangenheitsantrags offen bleiben.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Der Antrag der Einsprechenden vom 12. April 2021, die
Mitglieder der Kammer in ihrer urspringlichen Besetzung zum
Zeitpunkt der mindlichen Verhandlung vom 21. Januar 2021 wegen
Besorgnis der Befangenheit gema&B Artikel 24 (3) EPU abzulehnen,

wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
werdeks
(W sisch m,
S paischen py. /7))
Q2 O 4
N b‘zf’{(» 6’0,%@09
» N
2¢ ) 2w
33 30
o = m
X ‘, sa
22 so
©, 3
%, N
® W
% 0T &S
9(1/ 1 ap 02
eyy & \
N.N N.N

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



