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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das

europdische Patent Nr. 2 254 757 widerrufen worden ist.

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage des Anspruchssatzes, der

mit der Beschwerdebegriindung eingereicht wurde.

Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 1) beantragt
die Beschwerde zurltckzuweisen. Die Beschwerdegegnerin
IT (Einsprechende 2) beantragt die Beschwerde aus
folgenden Grinden zuruckzuweisen:

1) fehlende Substantiierung der Beschwerde mit der
Folge, dass die Beschwerde als unzulédssig zu
verwerfen ist (Regel 101 EPU);

2) der mit der Beschwerdebegriindung eingereichte
Hauptantrag ist verspatet eingereicht (Artikel
12 (4) VOBK) und enthidlt Anderungen, die nicht
durch ein Einspruchsgrund verursacht sind (Regel
80 EPU) mit der Folge, dass der Hauptantrag
nicht zugelassen werden kann;

3) die Anspriche gemaBl Hauptantrag verstoBen gegen
Artikel 123(2), Artikel 84 EPU 1973 und Artikel
56 EPU 1973.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II vertreten beide die
Auffassung, dass der vorliegende einzige Sachantrag
nach Artikel 12 (4) VOBK nicht zuzulassen ist (Einspre-
chende 1: Brief vom 10. April 2017, Seite 2, Punkt IT.
2; Einsprechende 2: Brief 29. Marz 2017, Seite 1, Punkt
2; Seite 5, Punkt II).
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Mit Schreiben vom 12. Juni 2017 wurde die Beschwerde-
fihrerin von der Kammer aufgefordert zu diesem Punkt
Stellung zu nehmen und hat auf die Entscheidung

T 1705/07 verwiesen. Die Kammer adulerte starke Beden-
ken, dass der einzige Sachantrag zum Verfahren zugelas-

sen werden kann.

Mit Schreiben vom 27. Juni 2017 vertrat die Beschwerde-
fiihrerin die Ansicht, dass der vorliegende einzige

Sachantrag nach Artikel 12(4) VOBK zuzulassen sei.

Mit dem Schreiben vom 25. Juli 2017 wiederholte die
Beschwerdefihrerin ihre Auffassung, dass der Hauptan-
trag keinen Antrag darstelle, der bereits im Verfahren
vor der Einspruchsabteilung hatte vorgebracht werden
konnen und missen und verwies auf ihr Schreiben vom
27. Juni 2017.

Mit Schreiben vom 7. November 2017 wurden die Parteien
zu einer mindlichen Verhandlung geladen, um die Zuléas-
sigkeit des einzigen Sachantrags nach Artikel 12 (4)
VOBK zu klaren. Der Anhang zu Ladung enthielt die fur
die Beschwerdefihrerin negative vorlaufige Stellung-
nahme der Kammer zu den Ausfihrungen der Schreiben vom
27. Juni 2017 und 25. Juli 2017.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 kiindigte die Be-
schwerdefihrerin an, dass sie an der mindlichen Ver-
handlung nicht teilnehmen wirde und verwies auf ihre
Schreiben vom 27. Juni 2017 und 25. Juli 2017.

Mit Schreiben vom 31. Januar 2018 hat die Kammer die
mindliche Verhandlung abgesetzt und im schriftlichen

Verfahren entschieden.
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Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerdegegnerinnen I und II haben beide die Zu-

lassung des verspateten und einzigen Antrags nach Arti-

kel 12(4) VOBK in Frage gestellt. Die Kammer wird des-

halb zundchst auf diese Argumentation eingehen.

2. In der Mitteilung im Anhang zur Ladung zur mindlichen

Verhandlung vom 7. November 2017 hat die Kammer folgen-
des festgestellt:

"6.

Im Ladungszusatz (8. Oktober 2015) der Einspruchs-
abteilung wurde im Punkt 4 auch die Neuheit des
damaligen Verfahrensanspruchs 12 in Abrede
gestellt. Die Beschwerdefiihrerin hatte somit schon
vor der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eine Veranlassung zur Einreichung eines geanderten

Verfahrensanspruchs.

Die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten
Anspriche betreffen einen anderen Anspruchsgegen-
stand, weil die Anspriliche gegeniiber der erteilten
Fassung auf Basis der Beschreibung geandert wurden:
es wurden eine "Trdgerfolie" betreffende
Verfahrensschritte aus der Beschreibung (Seite 14,
Zeilen 8 bis 20 der Anmeldungsunterlagen, auch
Absatz [0043] der Bl-Schrift) in den
Verfahrensanspruch aufgenommen. Diese
Anspruchsfassung wurde der Einspruchsabteilung
nicht vorgelegt, so dass sich die
Einspruchsabteilung nicht damit auseinandersetzen
konnte. Eine letzte Gelegenheit zur Einreichung
eines geanderten Verfahrensanspruchs in der
Einspruchsverhandlung nach der Entscheidung zum
Hilfsantrag 2 ist ungenutzt verfallen (Punkt 6 des
Protokolls).
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Artikel 12 (4) VOBK raumt den Beschwerdekammern die
Befugnis ein, Antrage, die bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht
werden kénnen, im Beschwerdeverfahren nicht zuzu-
lassen (siehe hierzu auch Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts, 8.
Auflage 2016, IV.E.4.3.1 Allgemeine Grundsatze,
Seite 1289).

Mit dem Schreiben mit Datum vom 27. Juni 2017
argumentiert die Beschwerdefiihrerin im Wesentlichen

wie folgt:

- Die Beschwerdefihrerin fihlt sich von der Ein-
spruchsabteilung in eine Sackgasse geleitet, weil
die entsprechend der urspringlichen Offenbarung
erfolgte Erganzung "vollfldchig" letztendlich
unklar ist, weil das Merkmal die Reflexions

schicht war vollfldchig aufgedampft am fertigen

Produkt vom Fachmann nicht mehr nachvollziehbar
ist. Die Beschwerdefihrerin idbersieht dabei, dass
im inter-partes Verfahren die Einspruchsabteilung
nicht eine Partei zu ungunsten der anderen Par-
teien zu einem Erfolg "fiihren" kann. Zudem ist
eine vor der mindlichen Verhandlung geauBerte
vorlaufige Meinung der Einspruchsabteilung (Punkt
2.3 des Ladungsbescheids vom 8. Oktober 2015)
nicht fir diese bindend - ansonsten ware eine

mindliche Verhandlung idberflissig.

Die Beschwerdefiihrerin schlieBt daraus, dass des-
halb der vorliegende Hauptantrag nicht bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatte vorgebracht
werden konnen. Dem kann die Kammer nicht zustim-

men, weil laut Protokoll (Punkt 6), die Beschwer-
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defilhrerin nach der Besprechung des letzten

Hilfsantrags keine weiteren Antrage gestellt hat.

Die Beschwerdefiihrerin vertritt die Ansicht, dass
ihr zur Wahrung des rechtlichen Gehdrs das Recht
zusteht, im Zuge des Beschwerdeverfahrens einen
neuen Antrag zu stellen, der die wadhrend der
muindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabtei-
lung des EPA von der Einspruchsabteilung erhobe-
nen Einwdnde gemdB Artikel 123 (2) EPU und Arti-
kel 84 EPU ausrdumt.

Die Beschwerdefiihrerin uUbersieht dabei, dass das
Beschwerdeverfahren in erster Linie ein Uberpri-
fungsverfahren ist (siehe. z.B. G 9/91, Amtsblatt
EPA 1993, 408, Punkt 18). Die Moglichkeit einer
beliebigen Fortfihrung des Einspruchsverfahrens
besteht nicht. Das Recht einen neuen Antrag zu
stellen hat die Beschwerdefihrerin im Einspruchs-
verfahren laut Protokoll (Punkt 6) letztendlich
ungenutzt verfallen lassen - ihr rechtliches

Gehoér wurde dabei gewahrt.

Es ist festzuhalten, dass die vorliegenden An-
spriche lediglich aus dem Grunde bisher noch
nicht Gegenstand einer Diskussion und Entschei-
dung geworden sind, weil die Beschwerdefiihrerin
es versaumt hat, einen entsprechenden, aus-
schlieRlich darauf gerichteten Antrag bereits im
Einspruchsverfahren einzureichen. Eine Diskussion
und Entscheidung dieser Anspriche im Beschwerde-
verfahren gabe der Beschwerdefiihrerin die Mo-
glichkeit, dieses selbst herbeigefiihrte Versaum-
nis zu ihrem Vorteil nachzuholen. Entsprechend
des Rechtsgrundsatzes "nemo auditur propriam tur-

pitudinem allegans" darf jedoch einer Partei,
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hier der Beschwerdefilthrerin, aus eigenem Ver-
saumnis kein Vorteil erwachsen, da dies gegeniiber
den gegnerischen Parteien, hier den Beschwerde-

gegnerinnen I und II, unbillig ware.

"In T 1705/07 reichte der Beschwerdefiihrer erst-
mals im Beschwerdeverfahren Antrdge ein, welche
die Verfahrensanspriiche, auf denen die angegrif-
fene Entscheidung basierte, nicht mehr enthiel-
ten, sondern nur noch Anspriiche einer anderen
Anspruchskategorie aufwiesen, ndmlich Sach- und
Verwendungsanspriiche. Die Kammer stellte fest,
dass die erstmals im Beschwerdeverfahren einge-
reichten Hilfsantrdge einen grundsdtzlich unter-
schiedlichen Anspruchsgegenstand betrafen. Des-
halb wiirde deren Zulassung in das Beschwerdever-—
fahren einen grundsdtzlich anderen sachlichen und
patentrechtlichen Streitstoff ergeben, sodass es
im Regelfall zu einer Zurlckverweisung an die
Erstinstanz fiihren wiirde. Dadurch wiirde sowohl
die Dauer des Verfahrens verldngert, als auch den
Parteien und der Offentlichkeit die Rechtssicher-
heit iliber die Gliltigkeit des Streitpatents vor-
enthalten, was nicht mit dem Grundsatz der Ver-
fahrensékonomie vereinbar wdre. Falls iliber diese
Anspriiche im Beschwerdeverfahren diskutiert und
entschieden wiirde, gdbe es dem Beschwerdefiihrer
die Méglichkeit, dieses selbst herbeigefiihrte
Versdumnis zu seinem alleinigen Vorteil nach-
zuholen. Entsprechend dem Rechtsgrundsatz '"nemo
auditur propriam turpitudinem allegans'" darf
jedoch einer Partei, hier dem Beschwerdefiihrer,
aus eigenem Versdumnis kein Vorteil erwachsen, da
dies gegeniiber den gegnerischen Parteien unbillig
wadre" (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des

FEuropadischen Patentamts, 8. Auflage 2016, IV.E.
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4.3.2 c), Seiten 1293 und 1294).

Die Beschwerdefiihrerin sieht einen ersten Unter-
schied zur Entscheidungslogik der T 1705/07 da-
rin, dass sie den Einwand der mangelnden erfin-
derischen Tatigkeit als vorhersehbarer ansieht
als einen Einwand unter Artikel 123(2) EPU.
Abgesehen von der Problematik Einwanden unter
verschiedenen Artikeln des EPUs eine "Vorherseh-
barkeit" zuordnen zu wollen, geht auch schon aus
der voranstehenden Zusammenfassung hervor, dass
derartige Uberlegungen in der Entscheidungslogik
der T 1705/07 keine Rolle spielen.

Die Beschwerdefiihrerin sieht einen zweiten Unter-
schied zur Entscheidungslogik der T 1705/07 da-
rin, dass es sich im Fall zu T 1705/07 um Sach-
und Verwendungsanspriche ging und nicht wie im
vorliegenden Fall um Verfahrensanspriche, wobei
die Beschwerdefiihrerin meint, dass ein auf ein
Erzeugnis gerichteter Anspruch eine "breitere
Schutzwirkung ausstrahle" als ein Anspruch, der
lediglich auf das Verfahren zur Herstellung des
Erzeugnisses gerichtet sei. Gleichzeitig vertritt
die Beschwerdefilhrerin die Auffassung, dass die
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten neuen
Patentanspriiche, die nicht mehr auf ein Sicher-
heitselement, sondern auf ein Verfahren zum
Herstellen eines Sicherheitselements gerichtet
sind, keinen grundsatzlich anderen sachlichen und

patentrechtlichen Streitstoff ergebe.

Im vorliegenden Fall spielt das Argument der Be-
schwerdefilhrerin beziiglich des Kategoriewechsels
keine Rolle, weil, wie bereits erortert, der Ver-

fahrensanspruch durch Aufnahme von Merkmalen aus
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der Beschreibung (siehe Punkt 6 oben) einen an-
deren Gegenstand betrifft, fir den Schutz begehrt
wird, so dass sich schon deshalb ein grundsatz-
lich anderer sachlichen und patentrechtlichen

Streitstoff ("fresh case") ergibt.

8. Mit dem Schreiben mit Datum vom 25. Juli 2017
wiederholt die Beschwerdefihrerin ihre Stellung-
nahme, dass der Antrag gemal Hauptantrag keinen
Antrag darstellt, der bereits im erstinstanzlichen
Verfahren hatte vorgebracht werden konnen und

missen.

9. Derzeit ist daher damit zu rechnen, dass die
Beschwerde zuriickgewiesen wird. In diesem Zusammen-

hang wird auf Regel 103(2)a) EPU hingewiesen."

Nachdem die voranstehende Begrindung von der Beschwer-
defihrerin nicht in Frage gestellt wurde, hat die Kam-

mer keine Veranlassung gehabt davon abzuweichen.

Demzufolge wird aus den in der Mitteilung vom 7. Novem-
ber 2017 genannten Grunden der einzige Antrag nicht zum
Verfahren zugelassen (Artikel 12(4) VOBK).

Infolgedessen ist die Beschwerde zurickzuweisen.

Die von den Beschwerdegegnerinnen weiteren aufgefihrten

Grinden sind demgemaB nicht naher zu erldutern.

Die Ankindigung der Beschwerdefiihrerin, dass sie an der
mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen wilirde (Schrei-
ben vom 20. Dezember 2017), ist nach stédndiger Recht-
sprechung in der Regel als Ricknahme des Antrags auf
mundliche Verhandlung zu behandeln. Hierbei liegt es im

Ermessen der Kammer den Termin der mindlichen Verhand-
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lung zur Verkindigung einer Entscheidung aufrechtzuer-
halten oder ihn abzusetzen und wie im vorliegenden Fall
im schriftlichen Verfahren zu entscheiden (Rechtspre-
chung der Beschwerdekammern des Europaischen Patent-

amts, 8. Auflage 2016, Seite 642, III.C.2.3.1).

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



