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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) hat form- und
fristgerecht gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 2 486 985

widerrufen wurde, Beschwerde eingelegt.

Zwel Einspriiche richteten sich gegen das erteilte
Patent im gesamten Umfang und stitzten sich auf alle in

Artikel 100 EPU angegebenen Einspruchsgrinde.

Die Einspruchsabteilung stellte u.a. fest, dass

- der Einspruchsgrund gemdR Artikel 100 c) EPU
i.V.m. Artikel 76 (1) EPU gegentiber
Anspruch 1 des Hauptantrags greift;

- Anspruch 1 des wadhrend der mindlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrags 0 die Erfordernisse
des Artikels 54 EPU nicht erfillt;

- Anspruch 1 des wadhrend der mindlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrags 1 die Erfordernisse
der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPU nicht erfiillt;

- die wahrend der miindlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrédge 2 bis 7 nicht ins
Verfahren zuzulassen sind;

- weitere, wahrend der miindlichen Verhandlung
angekiindigte Hilfsantrage, nicht ins

Verfahren zuzulassen sind.

Der Einsprechende 1 hat sich im Beschwerdeverfahren zur
Sache nicht geduBert, aber mit seinem am

15. September 2020 eingegangenen Schriftsatz
mitgeteilt, dass er im vorliegenden Verfahren nicht
mehr als Verfahrensbeteiligter gefithrt werden wolle.

Die Kammer betrachtet diese Erklarung als Rlicknahme des



VI.

VIT.
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Einspruchs (siehe Mitteilung der Kammer vom

18. September 2020). Der Einsprechende 1, dem diese
Mitteilung zugestellt wurde und der der Qualifikation
seiner Erklarung als Ricknahme seines Einspruchs nicht
widersprochen hat, ist daher keine Partei mehr im

vorliegenden Beschwerdeverfahren.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents in der
erteilten Fassung (Hauptantrag),

hilfsweise,

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf der Basis eines der zusammen mit der
Beschwerdebegriindung als Hilfsantrdge 1 bis 8

eingereichten Anspruchséatze.

Die Einsprechende 2 (Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurickweisung der Beschwerde.

Beide Parteien beantragten hilfsweise die Anberaumung

einer mindlichen Verhandlung.

Mit Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK 2020 wvom
24 . September 2020 zur Vorbereitung der fiir den
29. Januar 2021 anberaumten miindlichen Verhandlung
teilte die Kammer den Parteien ihre vorlaufige
Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, wonach

die Beschwerde zurickzuweisen sei.

Die Beschwerdefilhrerin nahm hierzu in der Sache nicht
Stellung, sondern kiindigte lediglich mit Schriftsatz
vom 25. Januar 2021 an, nicht an der auch auf ihren

Hilfsantrag hin anberaumten mindlichen Verhandlung
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teilnehmen zu wollen.

VIII. Die Kammer hob darauf hin den Termin zur mindlichen
Verhandlung auf und entschied den vorliegenden Fall im

schriftlichen Verfahren.

Entscheidungsgrinde

1. Revidierte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(VOBK 2020) - Ubergangsbestimmungen

Das vorliegende Verfahren unterliegt der revidierten
Fassung der Verfahrensordnung, die am 1. Januar 2020 in
Kraft getreten ist (Artikel 24 und 25 (1) VOBK 2020),
mit Ausnahme von Artikel 12 (4) bis (6) VOBK 2020,
anstelle dessen Artikel 12 (4) VOBK 2007 weiterhin
anwendbar sind (Artikel 25 (2) VOBK 2020).

2. Entscheidung im schriftlichen Verfahren

2.1 Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen
Verfahren ohne miindliche Verhandlung gemaBl Artikel 12
(8) VOBK 2020 unter Wahrung der Verfahrensrechte der
Verfahrensbeteiligten nach Artikel 113 und 116 EPU.

2.2 Der Grundsatz des Anspruchs auf rechtliches Gehdr nach
Artikel 113 (1) EPU ist uneingeschriankt gewahrt, da
diese Vorschrift nur die Moglichkeit bietet, gehdrt zu
werden. Durch die ausdriickliche Erklarung ihrer
Absicht, an der mindlichen Verhandlung, zu der beide
Parteien ordnungsgemal geladen waren, nicht
teilzunehmen, gibt die Beschwerdefithrerin diese
Gelegenheit auf (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, III.B.2.7.3 und
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V.A.4.5.3).

Da die Kammer dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf
Zurickweisung der Beschwerde stattgibt, entfaltet der
dazu nachrangige Hilfsantrag auf miindliche Verhandlung

keine prozessuale Wirkung (Artikel 116 (1) EPU).

Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage der zu
Uberprifenden angefochtenen Entscheidung und des
wechselseitigen schriftsdtzlichen Vorbringens der
Parteien (Artikel 15 (3) VOBK 2020) im schriftlichen
Verfahren bei Aufhebung des Termins zur mindlichen

Verhandlung entscheidungsreif.

Wahrung des Gebots auf ein faires Verfahren und des

rechtlichen Gehérs wdhrend des Einspruchsverfahrens

Die Beschwerdefilhrerin machte in ihrer Beschwerde
geltend, dass das Gebot auf ein faires Verfahren und
ihr Anspruch auf rechtliches Gehdor wahrend des

Einspruchsverfahrens verletzt wurden.

Unter den Punkten 10.1 bis 10.10 ihrer Mitteilung gemaRB
Artikel 15 (1) VOBK 2020 teilte die Kammer den Parteien
im Hinblick auf die Wahrung des Gebots auf ein faires
Verfahren und auf die Wahrung des rechtlichen Gehdrs
wahrend des Einspruchsverfahrens folgende vorlaufige

Meinung mit:

"10.1 Die Patentinhaberin riigt die Verletzung der
Grundsdtze des Gebots auf ein faires Verfahren und des
Verbots der Verletzung des rechtlichen Gehérs, weil sie
sich wegen fehlender Mitteilung in der Ladung
betreffend die vorldufige Auffassung der
Einspruchsabteilung in Bezug auf formelle Einwdnde

nicht habe angemessen verteidigen kénnen. Im
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vorliegenden Einspruchsverfahren komme erschwerend
hinzu, dass das erste Mitglied der Einspruchsabteilung
auch der zustdndige Priifer im Priifungsverfahren war.
Die o.g. Grundsdtze gebdten auch die Terminierung der
einzelnen miindlichen Verhandlungen fiir die auf der
fritheren europdischen Anmeldung EP 08003426.7 / dem
europdischen Patent EP 1 964 616 basierenden
Teilanmeldungen, die Gegenstand der Beschwerdeverfahren
T 186/17 (EP 11006422.7 / EP 2 386 360), T 191/17 (EP
12001302.4 / EP 2 486 985) und T 197/17 (EP

13001392.3 / EP 2 617 495) sind, mit ausreichendem
Zwischenraum von mindestens zwel Monaten und nicht
innerhalb einer Woche, wie es im Einspruchsverfahren

der Fall war.

10.2 Wéhrend des schriftlichen Teils des
vorangegangenen Einspruchsverfahrens wandte sich die
Einsprechende 2 u.a. gegen die Verletzung der
Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPU durch Anspruch 1
des Patents in der erteilten Fassung und gegen die
fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Patents in der erteilten Fassung gegeniiber der D2,
siehe Punkte 6.1 und 7.1 des Einspruchschriftsatzes vom
16. Midrz 2015. Der Patentinhaberin waren daher die o.g.
Einwdnde seit fast zwei Jahren vor der Durchfiihrung der
miindlichen Verhandlung am 26. Oktober 2016 und somit
weit im Voraus vor dem Abschluss des

Einspruchsverfahrens bekannt.

10.3 Zu diesen Einwdnden reagierte die Patentinhaberin
im schriftlichen Verfahren argumentativ mit
Schriftsdtzen vom 1. Februar 2016, siehe Punkte 1, 2,
4.1 und 5, und vom 23. August 2016, siehe Punkte 1, 4
und 5. Sie reichte mit beiden Schriftsdtzen zudem

mehrere Hilfsantrdge ein.
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10.4 In ihrer der Ladung zur auf den 26. Oktober 2016
terminierten miindlichen Verhandlung beigefligten
Mitteilung vom 8. Februar 2016 listete die
EFinspruchsabteilung u.a. die Themen auf, welche zu
diskutieren wdren, ohne sich dabeil zur Sache zu duBern.
Fiir die bis dahin von den Parteien schriftlich
vorgetragenen Argumente sah die Einspruchsabteilung

offensichtlich keinen weiteren Kldrungsbedarf.

10.5 Wdhrend der miindlichen Verhandlung wurden die oben
genannten Einwdnde mit den Parteien diskutiert und die
Einspruchsabteilung folgte diesbeziiglich der
Argumentation der Einsprechenden 2. Die Patentinhaberin
konnte sich zu den o.g. Einwdnden &duBern, siehe
Niederschrift iiber die miindlichen Verhandlung, und

reichte dabei mehrere Hilfsantrdge ein.

10.6 Die Einspruchsabteilung folgte schliesslich den
Argumenten der Einsprechenden 2, siehe Punkte 2.2.5.2,
2.3.6.2, 2.4.2.1 und 2.6 der Grilinde der angefochtenen

Entscheidung, und widerrief das Streitpatent.

10.7 Angesichts des oben geschilderten
Verfahrensablaufs konnte sich die Patentinhaberin nach
der Uberzeugung der Kammer angemessen verteidigen. Nach
stdndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern besteht
auBerdem auf der Grundlage von Artikel 113 (1) EPU
keine Notwendigkeit filir die Einspruchsabteilung ihre
Meinung vor dem Widerruf des Patents in einem Bescheid
darzulegen, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
9. Auflage 2019, IV.C.6.2.

10.8 Die Tatsache, dass ein Mitglied der
Einspruchsabteilung auch Mitglied der Priifungsabteilung
war, welche das Patent erteilt hatte, stellt ebenfalls

keine Verletzung der o.g. Grundsdtze dar. Sowohl die
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Priifungsabteilung als auch die Einspruchsabteilung sind
als Kollegialspruchkérper organisiert, welche als
solche und nicht als einzelne Personen Entscheidungen
féllen.

10.9 Filir ihre Behauptung, dass das Gebot auf ein faires
Verfahren und das Verbot der Verletzung des rechtlichen
Gehors gebieten, dass die einzelnen miindlichen
Verhandlungen betreffend die drei o.g. Teilanmeldungen
nicht innerhalb einer Woche terminiert werden sollten,
hat die Patentinhaberin keinen Beleg vorgelegt. Es ist
diesbeziiglich auch anzumerken, dass innerhalb des
sechsmonatigen Zeitraums, welcher zwischen der Ladung
und der Durchfiihrung der jeweiligen miindlichen
Verhandlung lag, in keinem dieser Einspruchsverfahren
die Patentinhaberin einen Einwand gegen den jeweiligen
Termin der miindlichen Verhandlung erhoben hat oder eine
Vertagung einer der o.g. miindlichen Verhandlungen

beantragte.

10.10 Aus den o.g. Griinden kann die Kammer Iim gesamten
Einspruchsverfahren weder eine Verletzung des Gebots
auf ein faires Verfahren noch eine Verletzung des

rechtlichen Gehdérs erkennen."

Die Beschwerdefiihrerin hat die oben genannte vorlaufige
Meinung der Kammer weder in Frage gestellt noch

kommentiert, siehe Punkt VII oben.

Die Kammer sieht - nach nochmalige Bewertung der
Rechts- und Sachlage - keinen Grund, von ihrer oben

genannten vorlaufigen Meinung abzurilicken.

Im gesamten Einspruchsverfahren ist daher weder eine

Verletzung des Gebots auf ein faires Verfahren noch
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eine Verletzung des rechtlichen Gehdrs zu erkennen.

Hauptantrag - Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU

Die Beschwerdefilhrerin machte in ihrer Beschwerde
geltend, dass in Bezug auf Anspruch 1 des Hauptantrags
der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU nicht
greift.

Dabei gelangte die Einspruchsabteilung betreffend die
Frage, ob in Bezug auf Anspruch 1 des Hauptantrags der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU greift, unter
Punkt 2.2.5.2 der Grinde der angefochtenen Entscheidung

zur folgenden Schlussfolgerung:

"2.2.5.2 Die Einspruchsabteilung teilt diese Auffassung

nicht.

Die Merkmale 1.2 bis 1.4 des erteilten Anspruchs 1
waren im Absatz [0060] der friiheren europdischen

Anmeldung offenbart.

GemdlB Absatz [0060] der friiheren europdischen Anmeldung
welist die Farbleiteinrichtung an ihrem dem Farbauslass
zugewanden Ende eine Rastnase auf, die in einer
Hinterschneidung des Grundkdérpers rastend anordenbar

ist.

GemdlB Absatz [0119] der friiheren europdischen Anmeldung
ist diese [Rast]nase 62 hinter dem Bereich der Farbdiise

angeordnet.

Das Merkmal "an ihrem dem Farbauslass zugewanden Ende"
wurde zur Abgrenzung des erteilten Anspruchs 1 nicht

verwendet.
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Da zwischen diesem vergessenen Merkmal und den anderen
Merkmalen, die im Absatz [0060] der friiheren
europdischen Anmeldung offenbart waren und zur
Abgrenzung des erteilten Anspruchs 1 verwendet worden
sind, ein struktureller Zusammenhang besteht, ist die
Einspruchsabteilung der Auffassung, dass dieses
Herausgreifen isolierter Merkmale aus einer
urspriinglich offenbarten Merkmalskombination gemdB den
Richtlinien fiir die Priifung im EPA H-5; 3.2.1 nicht

zuldssig 1ist.

Die Einspruchsabteilung ist daher der Auffassung, dass
die Farbspritzpistole gemdB erteiltem Anspruch 1 iiber
den Inhalt der friiheren europdischen Anmeldung

hinausgeht."

Unter Punkt 11.2.1 ihre Mitteilung gemal Artikel 15 (1)
VOBK 2020 teilte die Kammer den Parteien im Hinblick
auf die Frage, ob in Bezug auf Anspruch 1 des
Hauptantrags der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c)
EPU greift, folgende vorldufige Meinung mit:

"Die Kammer folgt der Argumentation der
Einspruchsabteilung, siehe Punkt 2.2.5.2 der Griinde der
angefochtenen Entscheidung, und der der Einsprechenden
2, siehe Punkt 2.2.1 der Beschwerdeerwiderung, wonach
die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPU nicht erfiillt

sind."

Die Beschwerdefiihrerin hat die oben genannte vorlaufige
Meinung der Kammer weder in Frage gestellt noch

kommentiert, siehe Punkt VII oben.

Die Kammer sieht - nach nochmalige Bewertung der

Rechts- und Sachlage - keinen Grund, von ihrer oben
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genannten vorlaufigen Meinung abzuricken.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU greift
daher in Bezug auf Anspruch 1 des Hauptantrags und der

Hauptantrag ist nicht gewahrbar.

Zuldssigkeit der Hilfsantrdge 1 bis 8

Unter Punkt 13 ihre Mitteilung gemaRl Artikel 15 (1)
VOBK 2020 teilte die Kammer den Parteien im Hinblick
auf die Zuld@ssigkeit der zusammen mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrdage 1 bis 8

folgende vorladufige Meinung mit:

"Zuldssigkeit der Hilfsantrdge 1 bis 8

Hilfsantrdge 1 und 2

13.1 Hilfsantrag 1 entspricht dem von der
Patentinhaberin am Anfang der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag 0
und nicht dem korrigierten Hilfsantrag 0, welcher von
der Patentinhaberin nach Erdrterung des urspriinglichen
Hilfsantrages 0 eingereicht und somit von ihr zum
Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gemacht
wurde, siehe Punkte 2, 5, 7 und 9 der Niederschrift der

miindlichen Verhandlung.

13.2 Hilfsantrag 2 entspricht dem von der
Patentinhaberin am Anfang der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag 1
und nicht dem gednderten Hilfsantrag 1, welcher von der
Patentinhaberin nach Erdrterung des urspriinglichen
Hilfsantrages 1 eingereicht und somit von ihr zum
Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gemacht

wurde, siehe Punkte 2 und 16 der Niederschrift der
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miindlichen Verhandlung.

13.3 Die vorliegenden Hilfsantrdge 1 und 2 wurden zwar
am Anfang der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereicht, sie wurden aber dann
wdhrend der miindlichen Verhandlung durch andere
gleichnamige Antrdge ersetzt. Durch diese
Verfahrensweise hat die Patentinhaberin ihre
urspriinglichen am Beginn der miindlichen Verhandlung
eingereichten und diskutierten Hilfsantrdge 0 und 1
zurlickgenommen und sie damit einer formellen
Entscheidung durch die Einspruchsabteilung entzogen,
die an die finale Antragstellung der Patentinhaberin,
die sich, abgesehen vom Hauptantrag und den weiteren
Hilfsantrdgen 2 bis 7, eben nur noch auf den
korrigierten Hilfsantrag 0 und den gednderten

Hilfsantrag 1 bezog, gebunden war.

13.4 Die Hilfsantrdge 1 und 2 sind daher gemdf der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern weder Gegenstand
des Beschwerdeverfahrens im Sinne von Artikel 12 (1) a)
und (2) VOBK 2020 noch sind sie auf der Basis von
Artikel 12 (4) VOBK 2007 ins Verfahren zuzulassen,
siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage
2019, V.A.4.11.3f).

Hilfsantrdge 3 bis 8

13.5 Die Hilfsantrdge 3 bis 8 entsprechen den
Hilfsantrdgen 2 bis 7, welche die Einspruchsabteilung
nicht ins Verfahren zugelassen hat, da sie der Meinung
war, dass diese Hilfsantrdge prima facie die
Erfordernisse der Artikel 76 (1) und 123(2) EPU nicht
erfiillen, siehe Punkt 2.6 der angefochtenen

Entscheidung.
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13.6 Nach stdndiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ist beili einer angefochtenen
Ermessensentscheidung der ersten Instanz nicht Aufgabe
der Beschwerdekammer, die Sachlage nochmals wie ein
erstinstanzliches Organ zu prilifen, um zu entscheiden,
ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgelbt hitte.
Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann iliber die Art
und Weise, 1in der die erste Instanz bel einer
Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen
ausgelibt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss
gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach
MaBgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung
der richtigen Kriterien oder in willklirlicher bzw.
unangemessener Weise ausgelbt hat und damit ihr
eingerdumtes Ermessen Uberschritten hat, siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, supra, V.A.
3.5.1b).

13.7 Die Patentinhaberin hat in ihrer
Beschwerdebegriindung keine Griinde angegeben, warum die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach MaBgabe der
falschen Kriterien oder in unangemessener Weise
ausgelibt hat. Auch die Kammer selbst kann nicht
erkennen, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen
nach MaBgabe der falschen Kriterien oder 1in

unangemessener Weise ausgelbt hat.

13.8 Es wurde weiterhin in etlichen Entscheidungen der
Beschwerdekammern darauf hingewiesen, dass nicht
substantiierte Hilfsantrdge im Beschwerdeverfahren
nicht zu beriicksichtigen sind, siehe Rechtsprechung der

Beschwerdekammern, supra, V.A.4.12.5.

13.9 Artikel 12 (4) VOBK 2007, zweiter Halbsatz,
bestimmt, dass das gesamte Vorbringen der Beteiligten
nach Artikel 12 (1) VOBK 2007/2020 von der Kammer
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beriicksichtigt wird, "wenn und soweit es sich auf die
Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse nach

Absatz 2 erfiillt" (Hervorhebung durch die Kammer).

13.10 Die ersten zwei Sdtze des Artikels 12 (2) VOBK
2007, dem Artikel 12 (3) VOBK 2020 im wesentlichen
entspricht, lauten:

"Die Beschwerdebegriindung und die Erwiderung miissen den
vollstdndigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten.
Sie miissen deutlich und knapp angeben, aus welchen
Grinden beantragt wird, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben, abzudndern oder zu bestdtigen, und sollen
ausdriicklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente
und Beweismittel anfithren'" (Hervorhebung durch die

Kammer) .

13.11 Der Beschwerdebegriindung ist nicht zu entnehmen,
aus welchen Griinden die Hilfsantrdge 3 bis 8 gewdhrbar
sein sollen. Dabei betreffen diese Hilfsantrdge
Kombinationen des erteilten Anspruchs 1 mit mehreren,
aus unterschiedlichen Beschreibungsabsdtzen der DO

(EP 1 964 616 A2) entnommenen Merkmalen. Die
Beschwerdebegriindung enthdlt keine Angaben der
Beschwerdefiihrerin iliber die Patentfdhigkeit dieser
Hilfsantrdge, obwohl in der angefochtenen Entscheidung
u.a. zur fehlenden Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 des damaligen Hilfsantrags 0 und zur
Nichterfiillung der Erfordernisse der Artikel 76 (1) und
123 (2) EPU durch den jeweiligen Anspruch 1 des Patents
in der erteilten Fassung oder der damaligen
Hilfsantrdge 1 bis 8 entsprechende Griinde angegeben
worden sind. Auch im gesamten Einspruchsverfahren wurde
seitens der Einsprechenden u.a. die erfinderische

Tidtigkeit in Frage gestellt.

13.12 Da die Beschwerdebegriindung entgegen den
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Erfordernissen des Artikels 12 (2) VOBK 2007 / Artikel
12 (3) VOBK 2020 nicht den vollstdndigen Sachvortrag
zur Patentfidhigkeit der Hilfsantrdge 3 bis 8 aufweist,
insbesondere nicht ausdriicklich und spezifisch alle
Argumente anfiihrt, ist das Vorbringen der
Beschwerdefiihrerin mit dem Antrag, das Patent auf der
Grundlage dieser Hilfsantrdge aufrechtzuerhalten, von
der Kammer auch aus diesem Grund nicht zu

bertlicksichtigen.

13.13 Im vorliegenden Fall ist auBerdem die Kammer, der
seitens der Einsprechenden 2 unter Punkten 4.2 bis 4.9
der Beschwerdeerwiderung vorgetragenen Argumentation
folgend, der vorldufigen Meinung, dass prima facie die
Hilfsantrdge 1 bis 8 zumindest die Erfordernisse der
Artikel 76(1), 123 (2) und 84 EPU nicht zu erfiillen

scheinen.

13.14 Im Ergebnis beabsichtigt die Beschwerdekammer
deshalb, in Ausiibung des Ermessens der Kammer nach
Artikel 12 (4) VOBK 2007 keinen der Hilfsantrdge 1 bis

8 ins Verfahren zuzulassen."

Die Beschwerdefiihrerin hat die oben genannte vorlaufige
Meinung der Kammer weder in Frage gestellt noch

kommentiert, siehe Punkt VII oben.

Die Kammer sieht - nach nochmalige Bewertung der
Rechts- und Sachlage - keinen Grund, von ihrer oben

genannten vorlaufigen Meinung abzuricken.

Aus den o.g. Grinden, lasst die Kammer in Ausiibung
ihres Ermessens Artikel 12 (4) VOBK 2007 keinen der

Hilfsantrdge 1 bis 8 ins Verfahren zu.
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Im Ergebnis

- ist weder eine Verletzung des Gebots auf ein faires
Verfahren noch eine Verletzung des rechtlichen Gehors
zu erkennen,

- begrindet keiner der seitens der Beschwerdefiithrerin
erhobenen Einwdnde in lberzeugender Weise die
Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung sowie

- sind die Hilfsantrdge 1 bis 8 nicht ins Verfahren

zugelassen.

Die Beschwerde ist daher zurickzuweisen.

Regel 103 (4) c) EPU - Ankiindigung, nicht an der

mindlichen Verhandlung teilzunehmen

Die Beschwerdefiihrerin erklarte im Schriftsatz vom
25. Januar 2021, dass sie an der fiir den 29. Januar
2021 anberaumten miindlichen Verhandlung nicht
teilnehmen werde, zu der die Verfahrensbeteiligten

ordnungsgemall geladen worden waren.

Regel 103 (4) c) EPU sieht eine Erstattung der

Beschwerdegebliihr von 25% vor, wenn

"ein etwaiger Antrag auf miindliche Verhandlung
innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der
Beschwerdekammer zur Vorbereitung der miindlichen
Verhandlung erlassenen Mitteilung zurickgenommen wird
und keine miindliche Verhandlung stattfindet."

(Hervorhebung durch die Kammer)

Wie im Fall T 73/17 vom 15. Juni 2020 (nicht im ABI.
EPA verdffentlicht) der erkennenden Kammer in anderer
Besetzung stellt sich die Frage, ob diese Ankiindigung

der Nichtteilnahme an der miindlichen Verhandlung eine



- 16 - T 0191/17

anteilige Erstattung der Beschwerdegebiithr in Hohe von
25% gemidBl Regel 103 (4) c) EPU ausldst.

Zur Frage, ob die Ankindigung einer Partei, nicht an
einer mindlichen Verhandlung teilzunehmen, als
implizite Rucknahme ihres Antrags auf miindliche
Verhandlung anzusehen ist, bestdatigt die Kammer den in
der Entscheidung T 73/17 (supra) unter Hinweis auf die
vorbereitenden Arbeiten und die Umstande fur die
Neufassung der Regel 103 EPU verfolgten Ansatz. In
diesem Fall stellte die Kammer fest (Punkt 9.3 der

Grinde) :

"Nach stdndiger Rechtsprechung kann der Antrag eines
Beteiligten auf miindliche Verhandlung nur durch eine
eindeutige gegenteilige schriftliche Willenserkldrung
zurilickgenommen werden. Diese Voraussetzung wird in der
Rechtsprechung regelmdBig nicht als erfiillt angesehen
bei einer bloBen Ankindigung, nicht an der miindlichen
Verhandlung teilzunehmen (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, III.C.4.3.1, mit
weliteren Nachweisen). Sowelt 1in einzelnen Verfahren
eine solche Ankiindigung als implizite Riicknahme
ausgelegt worden zu sein scheint (siehe Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, supra, III.C.4.3.2, mit weiteren
Nachweisen), ist diese Rechtsprechung zur Uberzeugung
der Kammer jedenfalls nicht auf die Regel 103 (4) c)
EPU tlibertragbar."

Die Kammer nimmt in ihrer aktuellen Besetzung die
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03 in
der Beschwerdesache T 517/17 vom 27. Oktober 2020
(nicht im ABl. EPA verdffentlicht) zur Kenntnis. In
dieser Entscheidung ist in Punkt 6.3 der Grunde,

zweiter Absatz, in Abgrenzung zur Entscheidung T 73/17
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(supra) Folgendes ausgefiihrt (inoffizielle Ubersetzung

aus der englischen Verfahrenssprache) :

"Diese Kammer ist jedoch der Auffassung, dass, wenn es
stimmt, dass die ausdriickliche Ankiindigung, nicht an
einer vereinbarten miindlichen Verhandlung vor der
Kammer teilzunehmen, einer Riicknahme des Antrags auf
miindliche Verhandlung gleichkommt, dies fiir alle
Auswirkungen zutreffen und giiltig sein muss, die das
EPU und die Rechtsprechung mit einer Antragsriicknahme
verbinden. Es erscheint als nicht gerechtfertigt, die
ausdriickliche Ankiindigung der Nichtteilnahme an einer
miindlichen Verhandlung fir die Zwecke der Frage, ob
eine miindliche Verhandlung (noch) stattfinden soll, als
gleichwertig mit einer Ricknahme des Antrages auf
miindliche Verhandlung zu qualifizieren, sie filir die
Zwecke der Frage, ob Geblhren zurilickgezahlt werden

sollen, jedoch als nicht gleichwertig zu behandeln."

Nach Auffassung der Kammer scheinen diese Erwagungen
nicht vollumfanglich zu erfassen, dass die
Voraussetzungen gemdBR Artikel 116 (1) EPU fiir eine
mindlichen Verhandlung auf Antrag einer Partei
einerseits und gemdB Regel 103 (4) c) EPU fiir die
anteilige Rickzahlung der Beschwerdegebithr andererseits

verschieden konzeptionell sind.

Artikel 116 (1) EPU regelt allein die Voraussetzungen
fir die Ladung zu und Durchfiihrung einer mindlichen
Verhandlung: auf Antrag einer Partei oder wenn dies vom
Europadaischen Patentamt als zweckmdBig erachtet wird.
Dieser Artikel regelt dagegen nicht, unter welchen
Bedingungen eine bereits anberaumte miindliche
Verhandlung abgesagt werden kann. Die Rechtsprechung
der Beschwerdekammern hat sich mit letzterer befasst

und verlangt entweder eine explizite oder eine
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implizite Erklarung eines Verfahrensbeteiligten auf
Rliicknahme eines fritheren Antrages auf mindliche
Verhandlung (siehe Rechtsprechung der

Beschwerdekammern, supra, III.C.4.3.1 und 2).

Die Verfahrenserkldrung einer Partei lber ihre Absicht,
nicht an einer miindlichen Verhandlung teilzunehmen, die
auf Antrag dieser Partei anberaumt wurde, kann die
Notwendigkeit einer miindlichen Verhandlung beseitigen,
unabhingig davon, ob diese AuBerung als implizite
Rliicknahme oder als bloBe Nichtaufrechterhaltung des
Antrags auf miindliche verstanden bzw. als Wegfall des
Interesses an einem miindlichen Beschwerdevorbringen

angesehen wird.

Anders als Artikel 116 (1) EPU setzt der
Regelungsgehalt von Regel 103 (4) c) EPU gerade an dem
Punkt der Aufhebung eines bereits anberaumten Termins
zur mindlichen Verhandlung an, indem sie verlangt, dass
der "Antrag auf miindliche Verhandlung

zurickgenommen wird". Obwohl der Begriff
"zurlickgenommen" nicht weiter qualifiziert ist, weist
die Tatsache, dass diese Regel ausdricklich eine
Rlicknahmeerklarung vorsieht, bereits darauf hin, dass
nicht weniger als eine prozessuale
Antragsriicknahmeerklarung erforderlich ist, um die
rechtliche Konsequenz einer teilweisen Rlckzahlung der

Beschwerdegebiuhr auszuldsen.

Diese Auslegung des Wortlauts von Regel 103 (4) c) EPU
wird durch die Vorarbeiten und die Umstadnde der neuen

Fassung von Regel 103 EPU bestdtigt. Danach ist

"die Beschwerdegebiihr in H6he von 25 % zurilickzuzahlen,
wenn trotz eines vorangegangenen Antrags auf miindliche

Verhandlung die Entscheidung letzten Endes ergeht, ohne
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dass eine miindliche Verhandlung stattgefunden hat. Dies
wird der Fall sein, wenn die Kammer eine miindliche
Verhandlung nicht fiir sachdienlich h&dlt und im
einseitigen Verfahren der Anmelder/Beschwerdefiihrer
seinen Antrag auf miindliche Verhandlung zurilicknimmt
bzw. im mehrseitigen Verfahren alle Beteiligten ihre
Antrdge auf miindliche Verhandlung zurilicknehmen." (siehe
CA/80/19, of 4 Oktober 2019, Ziffer 85)

Sowohl der Wortlaut der Bestimmung als auch ihre
Gesetzgebungsgeschichte leiten somit das Verstédndnis
der Kammer von der Regel 103 (4) c¢) EPU, dass fiir eine
anteilige Rlickzahlung der Beschwerdegebithr eine
ausdriickliche Ricknahme des Antrags auf miindliche
Verhandlung erforderlich ist, nicht nur eine
Ankiindigung der Nichtteilnahme an einer miindlichen
Verhandlung. Die prozessuale Antragsriicknahmeerklarung
ist daher von entscheidender Bedeutung, so dass aus
Grinden der Rechtssicherheit, insbesondere fir die am
Verfahren Beteiligten, eine ausdrickliche und
eindeutige schriftliche Rilcknahmeerklarung eine
notwendige Voraussetzung fir die anteilige Rickzahlung

der Beschwerdegebiihr ist.

Die Entscheidung T 777/15 (nicht im ABl. EPA
verdffentlicht) scheint einen ahnlichen Ansatz verfolgt
zU haben, indem sie eine besondere Erklarung lber die
Ricknahme eines Antrags auf mindliche Verhandlung durch
einen Beschwerdefiihrer verlangt (siehe Punkt 4 der

Griunde) .

Die zweite und dritte Voraussetzung von Regel 103 (4)
c) EPU, d.h., dass die Riicknahme innerhalb eines Monats
ab Zustellung der Mitteilung der Beschwerdekammer zur
Vorbereitung der miindlichen Verhandlung erklart wird

(hier die Mitteilung der Kammer gemal Artikel 15 Absatz
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1 VOBK 2020 vom 24. September 2020) und dass keine

mundliche Verhandlung stattfindet, muUssen ebenfalls

erfillt werden.

7.9 Im vorliegenden Fall ist die dritte Anforderung
erfillt, nicht jedoch die erste und die zweite
Anforderung.

7.10 Die Ankindigung der Beschwerdefihrerin, nicht an der

mundlichen Verhandlung teilzunehmen, ermdglicht es der

Kammer, die Entscheidung ohne mindliche Verhandlung zu

erlaubt indes keine anteilige Erstattung der
c) EPU an die

treffen,
Beschwerdegebiihr gemal Regel 103 (4)

Beschwerdefihrerin.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



