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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiithrerin) und die
Einsprechende legten Beschwerde gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, der
zufolge das Streitpatent in gednderter Fassung gemal
Hilfsantrag 3 die Erfordernisse des EPU erfullt. Nach
Erhalt der Mitteilung der Kammer gemal Artikel 15 (1)
der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern 2020 (VOBK
2020) vom 19. August 2022 nahm die Einsprechende

(Beschwerdegegnerin) ihre Beschwerde zurick.

In ihrer Beschwerdebegrindung vom 6. Juli 2017
beantragte die Patentinhaberin die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in der erteilten Fassung. Hilfsweise
beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf
der Basis des Hilfsantrags 1, oder weiterhin hilfsweise
auf der Basis des Hilfsantrags 2, beide eingereicht

wahrend des Einspruchsverfahrens am 18. November 2016.

In ihrer Beschwerdeerwiderung vom 22. November 2017
beantragte die Patentinhaberin als Hauptantrag, dass
die Beschwerde der Einsprechenden fir unzulassig
erklart werde und das Patent auf der Basis des von der
Einspruchsabteilung fiir gewdahrbar erachteten
Hilfsantrags 3 aufrechterhalten werde. Hilfsweise
beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf

der Basis einer der beigefiigten Hilfsantrdge 1-6.

Die Parteien wurden zu einer mindlichen Verhandlung

geladen.

Die Kammer teilte den Beteiligten in ihrer Mitteilung
gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 19. August 2022 ihre



VI.

VII.

VIIT.

IX.

-2 - T 1155/17

vorldufige Meinung mit. Demnach schien es, dass keiner
der von der Einsprechenden erhobenen Einwande der
Aufrechterhaltung des Patents gemall dem Hauptantrag der
Patentinhaberin entgegenstehe, d.h. in der Fassung, die
die Einspruchsabteilung mit der angefochtenen

Entscheidung als gewahrbar erachtete.

Nachdem die Einsprechende ihre Beschwerde
zurickgenommen hatte, hob die Kammer den Termin zur
mundlichen Verhandlung auf. In ihrer Mitteilung vom
19. Oktober 2022 wies die Kammer darauf hin, dass die
Patentinhaberin mit Schreiben vom 22. November 2017
ihre Antragslage derart geandert hat, dass sie sich
nicht mehr ilber die Entscheidung der
Einspruchsabteilung beschwert, denn sie beantrage nun
als Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patent in der
von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung. Daher
beabsichtige die Kammer, die Akte ohne Entscheidung zu
schlieflen. Auf die Moglichkeit einer anteiligen
Rickzahlung der Beschwerdegebihr im Fall der Rucknahme

der Beschwerde wurde hingewiesen.

Mit ihrer Eingabe vom 7. November 2022 erklarte die
Patentinhaberin, dass die mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Antrage noch anhdngig seien und

beantragte eine mindliche Verhandlung.

Die Kammer lud zu einer mindlichen Verhandlung.

In ihrer Mitteilung gemaBl Artikel 15 (1) VOBK 2020 wvom
18. November 2022 teilte die Kammer ihre vorlaufige
Auffassung mit, dass die mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Antrdage durch die mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten neuen Antrage
konkludent zurickgenommen wurden. Sollte die

Patentinhaberin der Auffassung sein, dass zumindest



XT.

- 3 - T 1155/17

durch ihre Eingabe vom 7. November 2022 die
urspringlich mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Antrage wieder eingereicht wurden (nachdem sie
zurickgenommen wurden), so wies die Kammer darauf hin,
dass sie derzeit keine aublergewdhnlichen Umstande gemal
Artikel 13 (2) VOBK 2020 erkenne, die das spate

Einreichen der Antrdge rechtfertigen kdénnten.

Mit ihrer Eingabe vom 15. Februar 2023 reagierte die
Patentinhaberin auf die Mitteilung der Kammer vom
18. November 2022 und brachte weitere Argumente fir
ihre Auffassung vor, dass die mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Antrdge noch

anhangig seien.

Am 17. Februar 2023 fand die mindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Zu diesem Zeitpunkt war die
Antragslage wie folgt: Die Patentinhaberin
(Beschwerdefilhrerin) beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents wie erteilt, sowie hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis eines der
Hilfsantrdage 1 und 2, eingereicht am 18. November 2016.
AuBerdem beantragte sie fiir den Fall, dass diese
Antrage als zurickgenommen gelten, dass sie als mit
Schriftsatz vom 7. November 2022 wieder eingereicht
gelten und ins Beschwerdeverfahren zugelassen werden.
Im Laufe der mindlichen Verhandlung beantragte sie die
Berichtigung der Beschwerdeerwiderung vom 22. November
2017 dergestalt, dass die Referenz zu "Main request" in
Punkt 1.1. zu "Request" geandert wird. Die
Einsprechende (Beschwerdegegnerin) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.
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Am Ende der mindlichen Verhandlung verkiindete der
Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, die Beschwerde

zurickzuweisen.

Die von den Beteiligten vorgetragenen und fir die
Entscheidung relevanten Argumente werden in den

Entscheidungsgriinden angefihrt.

Entscheidungsgrunde

Konkludente Rilicknahme der mit der Beschwerdebegriindung

eingereichten Antrdge

Die Patentinhaberin argumentiert, dass es nie ihre
Absicht gewesen sei, die mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Antrage zurickzunehmen oder zu ersetzen.
Sie habe in ihrer Beschwerdeerwiderung weder eine
"Riicknahme" noch ein "Ersetzen" dieser Antradge erwahnt.
Vielmehr gehe aus der Tatsache, dass es sich im
Verfahren um zwei Beschwerden handele, klar hervor,
dass alle Antrage, die in der Beschwerdebegrindung und
in der Beschwerdeerwiderung gestellt wurden, anhadngig
seien. Auch wadre die Abfolge der Antrdge leicht zu
erkennen, da gemdal T 911/06 immer zuerst die Beschwerde
der Patentinhaberin und danach die der Einsprechenden
behandelt wird.

Die Kammer weist darauf hin, dass die Ricknahme wvon
Antrdagen nicht notwendigerweise ausdricklich erfolgen
muss. Vielmehr liegt eine konkludente Antragsricknahme
dann vor, wenn sich aus den Umstanden zweifelsfrei
ergibt, dass bestimmte Antrage nicht weiterverfolgt
werden sollen (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage, ("Rechtsprechung"),
ITTI.T.5.).
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Dabei ist zu beriicksichtigen, dass gemal Artikel 10 (1)
VOBK 2020 mehrere Beschwerden gegen dieselbe
Entscheidung in demselben Verfahren behandelt werden.
Bis zum Zeitpunkt der Ricknahme der Beschwerde seitens
der Einsprechenden war dies auch im vorliegenden
Verfahren der Fall. Allerdings handelt es sich, wie von
der Einsprechenden betont, in diesem Verfahren mit zwei
Beschwerden dennoch um nur einen einzigen Gegenstand:
ob das Patent, bzw. in welcher Fassung das Patent
aufrechterhalten werden kann. Das Verfahren endet mit
der Entscheidung der Kammer lber diesen einen
Gegenstand. Dass, wie von der Patentinhaberin betont,
beide Beschwerden wahrend des Verfahrens bestehen
bleiben (es sei denn sie werden zurlickgenommen) ist

dabei unerheblich.

Grundsatzlich ist es im Einspruchsbeschwerdeverfahren
Aufgabe der Patentinhaberin, die Fassung festzulegen,
auf deren Grundlage das Patent aufrechterhalten werden
soll. Dabei ist vorgesehen, dass bei Einreichung
mehrerer Anspruchssadtze (also Haupt- und Hilfsantragen)
die Rangfolge der Antrage anzugeben ist (siehe
Rechtsprechung III.I.2, sowie R 14/10, Grinde 5.2).
Gleichrangige Antrage kdénnen als unzuldssig

zurickgewiesen werden (siehe Rechtsprechung III.I.3.2).

Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin mit der
Beschwerdeerwiderung einen Hauptantrag sowie die
Hilfsantrdage 1-6 eingereicht und die mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Antradge nicht
erwadhnt. Die Kammer kann dieses Einreichen nur so
verstehen, dass der mit der Beschwerdebegriindung
eingereichte Hauptantrag sowie die ebenfalls mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrdage 1 und 2

nicht weiterverfolgt werden sollten. Eine andere
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Interpretation wirde dazu fuhren, dass es mehrere
Hauptantrdge und auch mehrere Hilfsantrdage 1 und 2,

also mehrere gleichrangige Antradge, im Verfahren gabe.

Dariber hinaus fasste die Patentinhaberin in ihrer
Beschwerdeerwiderung ihre Antragslage wie folgt
zusammen: "We look forward to the Boards acknowledgment
that the decision by the Opposition Division is
maintained"” (siehe Punkt 8, "Conclusion"; "Wir freuen
uns auf die Bestatigung seitens der Kammer, dass die
Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechterhalten
wird"). Da das Verfahren immer mit einer Entscheidung
endet, ist fir die Kammer eindeutig, dass dieser Satz
dem Hauptantrag der Patentinhaberin tiber den
Verfahrensgegenstand, in welcher Fassung das Patent

aufrechtzuerhalten ist, entspricht.

Die Patentinhaberin hat mit Schreiben vom 7. November
2022 angegeben, in welcher Rangfolge die mit der
Beschwerdebegrindung sowie Erwiderung eingereichten
Antrage zu verstehen seien. Allerdings kann diese
subjektive Auffassung die Schlussfolgerung der Kammer
nicht in Frage stellen, denn die Frage, ob eine
konkludente Antragsricknahme vorliegt, muss nach
objektiven Kriterien beurteilt werden. AuBer der zuerst
in ihrer Eingabe vom 7. November 2022 gedullerten Sicht
der Antragslage gibt es in der Akte keinen Hinweis
darauf, dass es nicht ihre Intention gewesen war, die
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten Antrage

zuruickzunehmen oder zu ersetzen.

Die Patentinhaberin macht geltend, dass ihre
Antragslage eindeutig war, denn gemall der Entscheidung
T 911/06 muss dem Prinzip gefolgt werden, dass zundchst
die Beschwerde der Patentinhaberin und danach die der

Einsprechenden von der Kammer abgehandelt wird. Die
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Kammer ist von dieser Sichtweise nicht Uberzeugt. Zum
einen macht die Entscheidung T 911/06 keine Aussage zur
Zulassigkeit von gleichrangigen Antragen; es ging in
dieser Entscheidung lediglich um die Frage, ob die
Kammer die Reihenfolge der Antrage andern sollte und
musste. Dartber hinaus und wie im Laufe der mindlichen
Verhandlung erdrtert, wirde das Zulassen von mehreren
gleichrangigen Antragen, wie von der Patentinhaberin
gefordert, Einspruchsbeschwerdeverfahren adulerst
schwierig, und sicherlich nicht verfahrensdkonomisch
gestalten. Dies wird vor allem mit Blick auf Verfahren
deutlich, in denen es mehrere Einsprechende gibt und
die Patentinhaberin mit jeweils einem kompletten
gleichrangigen Anspruchssatz auf jede Einsprechende

reagiert.

Mit Hinweis auf die Entscheidungen R 14/10 und T 52/15
argumentiert die Patentinhaberin, dass es die Aufgabe
der Kammer gewesen ware, eine Klarstellung der
Antragslage zu bewirken. SchlieBlich sei es vollig
unlogisch, wenn eine Beschwerdefihrerin als Hauptantrag
die Bestatigung der erstinstanzlichen Entscheidung
verfolge, da dies nicht ihrer Rolle als

Beschwerdefilthrerin entspreche.

Die Kammer stimmt der Patentinhaberin im Grundsatz zu,
dass Beschwerdekammern eine Klarstellung der
Antragslage fordern sollen, wenn diese nicht eindeutig
ist. Allerdings geht aus keiner der von der
Patentinhaberin zitierten Entscheidungen hervor, dass
eine Klarstellung auch dann erforderlich ist, wenn die
Antragslage eindeutig ist. Wie bereits unter den
Punkten 5-7 oben dargelegt, erachtet die Kammer die
Antragslage nach Eingang der Beschwerdeerwiderung fir
eindeutig. Auch ist es nicht uniblich, dass eine

Beschwerdefiithrerin ihre Antragslage im Laufe des
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Verfahrens dergestalt adndert, dass sie als Hauptantrag
lediglich die Bestatigung der erstinstanzlichen
Entscheidung verfolgt. Somit gab es keine Veranlassung
fir die Kammer, die Patentinhaberin um eine

Klarstellung der Antragslage zu bitten.

Auch argumentiert die Patentinhaberin, dass die
Einsprechende in ihrer Beschwerdebegrindung zwar den
Widerruf des Patents beantragt habe, in ihrer
Beschwerdeerwiderung allerdings lediglich die
Zurlickweisung der Beschwerde der Patentinhaberin. In
diesem Fall war die Kammer auch nicht zu dem Ergebnis
gekommen, dass es keinen Antrag auf Widerruf des
Patents mehr gabe. Die Kammer stimmt der Einsprechenden
zu, dass der Antrag auf Widerruf des Patents auch den
Antrag auf Zurickweisung der Beschwerde der
Patentinhaberin beinhaltet. Somit gibt es keinen
Widerspruch zwischen den Antragen. Dadurch stellt sich
auch nicht die Frage, ob der eine Antrag den anderen

ersetzt oder nicht.

Zulassung der Antrdge in das Verfahren - Artikel 13 (2) VOBK

2020

12.

Die Patentinhaberin beantragt die Zulassung der mit der
Eingabe vom 7. November 2022 gestellten Antrage fir den
Fall, dass diese als zurltckgenommen gelten. Die
Zulassung der Antrage ist nach Artikel 13 (2) VOBK 2020
zu beurteilen, da sie nach Zustellung der Ladung zur
mundlichen Verhandlung vom 8. Februar 2022 erfolgte.
Demnach bleiben Anderungen des Beschwerdevorbringens
grundsatzlich unberiicksichtigt, es sei denn, der
betreffende Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafur

aufgezeigt, dass auRergewdhnliche Umstédnde vorliegen.
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Die Patentinhaberin macht geltend, dass ein
auBergewdhnlicher Umstand darin bestand, dass es sich
hier eindeutig um ein Missverstandnis zwischen der
Patentinhaberin und der Kammer in Bezug auf die

Antragslage handele.

Die Kammer kann der Patentinhaberin nicht zustimmen, da
sie die Antragslage aus den oben genannten Griinden
(Punkte 5-7) als eindeutig erachtet. Somit liegt auch
kein Missverstandnis vor, welches die Kammer als einen
aulBergewdbhnlichen Umstand im Sinne des Artikels 13 (2)
VOBK 2020 anerkennen kann. Allein schon aus diesem
Grund sind die Antrage nicht in das Verfahren
zuzulassen. AuRerdem erfullt Anspruch 1 aller Antrage
prima facie nicht die Erfordernisse des Artikels

123 (2) EPU, wie bereits in der Mitteilung der Kammer
vom 18. November 2022, letzter Absatz, zum Ausdruck
gebracht. Die am 7. November 2022 eingereichten Antrage

werden daher nicht in das Verfahren zugelassen.

Berichtigung

15.

l6.

Im Laufe der mindlichen Verhandlung beantragte die
Patentinhaberin die Berichtigung ihrer
Beschwerdeerwiderung dergestalt, dass die Referenz zu
"Main request" in Punkt 1.1. zu "Request" geandert

wird.

GemaB Regel 139 EPU kdénnen Fehler, Schreibfehler und
Unrichtigkeiten in den beim Europaischen Patentamt
eingereichten Unterlagen auf Antrag berichtigt werden.
Allerdings ist eine Voraussetzung fur eine
Berichtigung, dass ein Fehler oder eine Unrichtigkeit
vorliegt. Die Kammer kann nicht erkennen, dass die
Benennung eines Antrags in der Beschwerdeerwiderung als

Hauptantrag ein Fehler oder eine Unrichtigkeit ist.
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Nichts, auBer der nachtraglichen Aussage der
Patentinhaberin, deutet darauf hin, dass die mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Antrdge entgegen
ihrer ausdricklichen Benennung als Haupt- und
Hilfsantrdge die mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Haupt- und Hilfsantrdge lediglich
erganzen sollten. Aus diesem Grund weist die Kammer den

Antrag auf Berichtigung zurilck.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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