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der Einspruchsabteilung gibt. Folglich sind auch die
Beschwerden vor der Kammer gegenstandslos, so dass das
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die vorliegenden Beschwerden betreffen die am 6.
November 2017 zur Post gegebene Zwischenentscheidung
der Einspruchsabteilung des Europaischen Patentamts
betreffend die Aufrechterhaltung des Europdischen

Patents Nr. 2220689 in geanderter Form.

Die fiir die Beschwerden relevanten Ereignisse lassen

sich wie folgt zusammenfassen.

Am 12. September 2017 fand eine miindliche Verhandlung
in Anwesenheit der Patentinhaberin und der
Einsprechenden 1 und 4 statt. Am Ende der Verhandlung
wurde die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
verkiindet. Die schriftliche Entscheidung wurde am 6.
November 2017 zur Post gegeben, so dass die

Beschwerdefrist am 16. Januar 2018 endete.

Die Rechtsabteilung teilte den Parteien in einer
Mitteilung vom 7. November 2017 mit, dass gegen eine
der Patentinhaberinnen ein Insolvenzverfahren
eingeleitet wurde. Damit musste die Rechtsabteilung
prifen, ob die Voraussetzungen fiir die Unterbrechung
des Verfahrens nach Regel 142 (1) b) EPU vorlagen. Die
Parteien erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme, nach
Aktenlage gingen jedoch keine Stellungnahmen beim EPA

ein.

Die Rechtsabteilung stellte in einer Mitteilung vom

4., Januar 2018 fest, dass das Verfahren rickwirkend zum
1. August 2017 unterbrochen worden sei und am 1. August
2018 wieder aufgenommen werde (erste Unterbrechung). In
der Mitteilung wurde auf Regel 142 (4) EPU und die
Hemmung der laufenden Fristen verwiesen. Weiter stellte

die Mitteilung fest, dass wahrend der Unterbrechung
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zugegangene Mitteilungen und Entscheidungen des EPA
gegenstandslos seien und nach Wiederaufnahme des

Verfahrens erneut zugestellt wlurden.

Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
wurde am 15. Januar 2018 von der Patentinhaberin und am
16. Januar 2018 von der Einsprechenden 1 Beschwerde

eingelegt.

Mit Schreiben vom 25. Januar 2018 beantragte die
Patentinhaberin, die Entscheidung der Rechtsabteilung,
das Verfahren zu unterbrechen, zurickzunehmen oder
zumindest festzustellen, dass das Verfahren am 8.

August 2017 wieder aufgenommen wurde.

Die Einsprechende 4 argumentierte mit Schreiben vom 14.
Februar 2018, dass die Unterbrechung gerechtfertigt
gewesen sei, und erklarte, dass sie noch keine
Beschwerde eingelegt habe, im Vertrauen auf die

Mitteilung der Rechtsabteilung.

In einer Mitteilung vom 8. Marz 2018 wies die
Rechtsabteilung die Antrage der Patentinhaberin zurick,
anderte jedoch das Datum der Wiederaufnahme des

Verfahrens auf den 3. April 2018.

Mit Schreiben vom 7. Mai 2018 argumentierte die
Patentinhaberin, dass die Entscheidung der
Rechtsabteilung, das Verfahren zu unterbrechen, ihrer
Meinung nach keine Rechtsgrundlage hatte. Ein formaler

Antrag wurde in diesem Schreiben nicht gestellt.

Mit Schreiben vom 29. Mai 2018 machte die Einsprechende
4 geltend, dass die Unterbrechung gerechtfertigt
gewesen sei, und legte vorsorglich eine Beschwerde

gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
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ein. Sie beantragte auch eine miindliche Verhandlung.
Sie stellte fest, dass die Frist fir die Einreichung
einer Beschwerdeschrift ihrer Ansicht nach nicht
begonnen habe, da die Entscheidung der
Einspruchsabteilung noch nicht erneut zugestellt worden

sei.

Die Beschwerdekammer informierte die Parteien in einer
Mitteilung vom 29. Juni 2018 idber ihre Einschatzung des
Falles und forderte die Parteien auf, Stellung zu
nehmen. Die Mitteilung enthielt im Wesentlichen die
entscheidungserheblichen Uberlegungen der Kammer, auf
welchen die vorliegende Entscheidung basiert. Den
Parteien wurde eine Frist von zwei Monaten fir die

Stellungnahme eingerdumt.

Mit Schreiben vom 17. Juli 2018 erklarte die
Einsprechende 4, dass sie mit der rechtlichen Wirdigung

der Beschwerdekammer einverstanden sei.

Mit Schreiben vom 11. Juli 2018 wurde dem EPA
mitgeteilt, dass ein Insolvenzverfahren gegen die
Patentinhaberin SolarWorld Industries GmbH erdffnet
wurde. Der Insolvenzverwalter forderte eine zligige
SchlieBung einer moglichen Unterbrechung, die sich aus
dem genannten Insolvenzverfahren ergeben kdnnte.
Daraufhin hat die Rechtsabteilung in einer Mitteilung
vom 31. Juli 2018 festgestellt, dass das Verfahren
rickwirkend zum 1. Juni 2018 unterbrochen wurde und am
1. Oktober 2018 wieder aufgenommen wird (zweite
Unterbrechung) . Die Mitteilung verwies wieder auf
Regel 142 (4) EPU und stellte erneut fest, dass wiahrend
der Unterbrechung zugegangene Mitteilungen und
Entscheidungen des EPA gegenstandslos seien und nach

Wiederaufnahme des Verfahrens erneut zugestellt wirden.
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Mit einer Mitteilung vom 4. Oktober 2018 hat die Kammer
ihre frihere Mitteilung (siehe Punkt XII oben) erneut
erlassen, und raumte den Parteien eine Frist von zweil

Monaten fir eine eventuelle Stellungnahme ein.

Mit Schreiben vom 26. November 2018 und eingegangen am
30. November 2018 beim EPA trug die Patentinhaberin
vor, dass eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens auch
in Betracht kame, zumindest bis die Frage der

Unterbrechung endgiiltig entschieden sei.

Von den Parteien wurden keine weiteren Schriftsatze zu
den zugrunde liegenden Sachverhalten eingereicht. Filr
keine der vorliegenden Beschwerden wurde eine

Beschwerdebegriindung eingereicht.

Entscheidungsgriunde

Existenz und Zuldssigkeit der Beschwerden

Ausgehend vom Datum der Zustellung der Entscheidung
wurden die Beschwerdeschriften rechtzeitig eingereicht
(fir Einsprechende 4 zumindest unter Beriicksichtigung
der am 1. April 2018 zu Ende gegangenen Unterbrechung)
und die Beschwerdegebiihren bezahlt, so dass die
Beschwerden vorerst ohne Bedenken als eingelegt gelten.
Die Beschwerdebegriindungen wurden nicht eingereicht,

aber dies hat keine Auswirkungen, wie unten erlautert.

Nach Artikel 107 EPU kénnen nur durch eine Entscheidung
beschwerte Parteien Beschwerde einlegen. Die
Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde am Ende der
mundlichen Verhandlung verkiindet. Wie in der
Entscheidung G12/91 der GroBen Beschwerdekammer
erlautert, wird die Entscheidung mit der Verkiindung
wirksam (Punkt 2 der Grinde, s. auch RdBK, 8. Auflage
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2016, Kap. IITI.K.3.1). Wahrend die Rechtsabteilung in
ihrer Mitteilung ausdriicklich erklart hat, dass
Mitteilungen und Entscheidungen des EPA, die wahrend
der Unterbrechung zugegangen sind (Hervorhebung durch
die Kammer), als gegenstandslos zu betrachten sind, hat
sie die Rechtswirkung der miindlichen Verhandlung und
die mindlich verkiindete Entscheidung nicht explizit
angesprochen. Daher konnten die Parteien zum Zeitpunkt
der Einreichung ihrer Beschwerden die angefochtene
Entscheidung zurecht als (weiterhin) existent und
rechtswirksam ansehen. Daran hatte auch die Tatsache
nichts gedndert, dass die Frist fir die Einreichung
einer Beschwerde mdglicherweise noch nicht begonnen
hatte, z.B. weil die schriftlichen Entscheidungsgriinde
noch nicht zugestellt worden waren, s. T 389/86, Griunde
1., zitiert auch in der RdBK supra, Kap. IV.E.2.5.3.
Daraus folgt, dass die von der Rechtsabteilung
angekiindigte Verzdgerung der Zustellung der
(schriftlichen) Entscheidung an sich die Rechtswirkung
der mindlich wverkiindeten Entscheidung nicht berihrt
hatte, so dass die weiteren Rechtsfolgen der
Unterbrechung in dieser Hinsicht zumindest nicht klar
vorhersehbar waren. Dementsprechend stellt die Kammer
fest, dass die Parteien die Beschwerden damals - unter
dem Gesichtspunkt des Vorliegens einer, durch eine
rechtswirksame Entscheidung bedingte Beschwer - in

gutem Glauben als zuldssig ansehen konnten.

Auswirkungen der ersten Unterbrechung des Verfahrens

3. Die Beschwerdekammer muss jedoch priifen, wie sich die
durch die Rechtsabteilung spater festgestellte
rickwirkende Unterbrechung des Einspruchsverfahrens auf
die angefochtene Entscheidung an sich und damit

unmittelbar auf die vorliegenden Beschwerden auswirkt.
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Nach Aktenlage war die (erste) Unterbrechung
rechtswirksam durch die Rechtsabteilung festgestellt.
Zum Zeitpunkt der Mitteilung der Rechtsabteilung vom
4. Januar 2018 war das Einspruchsverfahren vor der
Einspruchsabteilung formal noch nicht abgeschlossen,
sondern noch anhédngig. Dementsprechend war die
Rechtsabteilung fir die Frage der Unterbrechung nach
Regel 142 EPU zustadndig. Die grundsidtzliche Befugnis
der Rechtsabteilung, die Unterbrechung rickwirkend
festzustellen, wurde bisher von keiner der Parteien in
Frage gestellt, und die Kammer sieht auch keinen Grund,

dies zu tun.

Die Kammer kann die Rechtswirkungen der Unterbrechung
nicht auBer Acht lassen. Selbst wenn sich die Kammer
fiir die Frage der Unterbrechung nach Regel 142 EPU fir
zustandig halten kénnte - wie etwa als unmittelbare
Folge der Eroffnung des Beschwerdeverfahrens -, wirde
dies ihre Zustidndigkeit nicht auf die Uberpriifung von
Entscheidungen des EPA ausweiten, die noch vor der
Eroffnung des Beschwerdeverfahrens erlassen wurden und

offensichtlich in Kraft getreten sind.

Die Kammer hat auch keine Befugnis, die - formal als
Mitteilung ausgegebene - Entscheidung der
Rechtsabteilung liber die Unterbrechung im Rahmen der
vorliegenden Beschwerden aufzuheben. Die bisher
eingereichten Beschwerden richten sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, und nichts
anderes. Gegen die Unterbrechungsentscheidung gibt es
keine Beschwerden und auch keinen formellen Antrag auf
eine beschwerdefidhige Entscheidung. Im Ubrigen wiare im
vorliegenden Fall eine gezielte Beschwerde auch
zwecklos gewesen, da eine Wiederaufnahme des Verfahrens
lediglich ex nunc hatte erfolgen kénnen (s. J 09/06,

Grinde 5.), so dass eine rechtswirksame Wiederaufnahme
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des Verfahrens zu einem friltheren Zeitpunkt als den im
Verfahren bisher genannten Terminen, das heilt dem 3.
April 2018 oder dem 1. August 2018, nicht hatte erzielt

werden konnen.

Auf dieser Grundlage muss die Kammer feststellen, dass
das Verfahren am 1. August 2017 in Form einer
rechtlichen Fiktion wirksam unterbrochen und mindestens
bis zum 3. April 2018 noch nicht wieder aufgenommen
wurde. Aus dem Wortlaut der geltenden Vorschrift
"Unterbrechung des Verfahrens" und aus dem
Gesamtzusammenhang der Regel 142 EPU kommt die Kammer
zu dem Ergebnis, dass auch eine, wahrend der
Unterbrechung stattgefundene miindliche Verhandlung und
eine in der Verhandlung verkiindete Entscheidung der
Einspruchsabteilung rickwirkend als nicht existent

betrachtet werden miissen.

Eine Unterbrechung nach Regel 142 (1)b EPU dient dabei
nicht nur den Interessen des Patentinhabers, sondern
auch denen seiner Glaubiger. Diese Interessen sollen
dadurch geschiitzt werden, dass die Regelung jede
Rechtshandlung, sei es durch den Patentinhaber oder
durch das Europaische Patentamt, zu verhindern sucht,
die geeignet ist, das Patent als Vermdgensgegenstand zu
beeintrédchtigen. Diese Regelung zielt damit auf die
materiellen Rechte, die ein Patent gewdahrt. Deshalb
konnen wahrend einer Unterbrechung keine Schritte
unternommen werden, die den Schutzumfang des Patents
betreffen. Die faktische Handlungsfahigkeit des
Patentinhabers ist dabei nicht entscheidend:

Regel 142 (1)b EPU sieht vor, dass der Patentinhaber

"aus rechtlichen Grinden" verhindert sein soll.

Die miindliche Verhandlung ist ein wesentlicher

Bestandteil des Einspruchsverfahrens und hat regelmabig
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erhebliche Auswirkungen auf die endgiltige
Entscheidung. Somit ist klar, dass sie wahrend einer
Unterbrechung nicht durchgefihrt werden kann. So kam
beispielsweise auch die Entscheidung T 854/12 vom

8. August 2016 zu diesem Ergebnis ("Liegt nach
Uberzeugung der Kammer ein Unterbrechungstatbestand
vor, so werden nicht nur die laufenden Fristen
gehemmt ...; die Kammer ist auch gehindert, eine

miindliche Verhandlung durchzufiihren...", Grinde 1.2.8).

Dies bedeutet, dass es keine rechtswirksame
Entscheidung der Einspruchsabteilung gibt. Folglich
sind auch die Beschwerden vor der Kammer
gegenstandslos, so dass das Beschwerdeverfahren ohne
Entscheidung in der Sache beendet werden muss. Aus rein
formaler Sicht sind die Beschwerden - mangels Beschwer

- auch unzuléassig.

Unter diesen Umstanden ist es offensichtlich, dass die
fehlenden Beschwerdebegriindungen fir die vorliegende
Entscheidung keine Rolle spielen, da die Beschwerden

mit oder ohne diese ohnehin unzulédssig sind.

Riickzahlung der Beschwerdegebilhren

12.

Wie die Analyse der Kammer zeigt, wurden die
Beschwerden nicht erst rickwirkend unzulédssig, sondern
waren zum Zeitpunkt ihrer Einreichung bereits
unzulédssig, da die Unterbrechung bereits rechtswirksam
war. Dies wirde in der Regel zur Verwerfung der
Beschwerden ohne Ruckerstattung der Beschwerdegebihr
filhren. Der Kammer ist die Entscheidung J 0012/16 vom
25. April 2017 bekannt, in der die zustandige
Beschwerdekammer entschieden hat, dass die Beschwerde
gegenstandslos ist, sich aber gegen die Riickerstattung

der Beschwerdegebiihr aussprach. Dieser Fall ist mit dem
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vorliegenden jedoch schon deshalb nicht vergleichbar,
weil dort die Beschwerde erst wahrend des
Beschwerdeverfahrens gegenstandslos wurde. Angesichts
der Tatsache, dass im vorliegenden Fall die
zugrundeliegende Entscheidung im Wege einer
Rechtsfiktion nichtig geworden ist und diese
Rechtswirkung weder klar vorhersehbar war noch
irgendeiner der Parteien zugerechnet werden kann,
scheint der Kammer eine Einbehaltung der
Beschwerdegebiihren offensichtlich unangemessen zu sein.
Unter diesen Umstanden halt es die Kammer fir
gerechtfertigt, auch die Rechtsgrundlage fiir die

Zahlung der Beschwerdegebithr als nichtig anzusehen.

Daher entscheidet die Kammer, dass die
Beschwerdegebiihren mangels Rechtsgrundlage
zuriickzuzahlen sind. Nach Ansicht der Kammer gilt diese
Uberlegung auch fiir die Beschwerde der Einsprechenden
4, die ihre Beschwerde lediglich als vorsorgliche
MaBnahme eingereicht hat, in voller Kenntnis der
bereits bestehenden, aber im Lichte der Einwdnde der
Patentinhaberin noch nicht endgiiltig entschiedenen
Unterbrechung. Denn insbesondere im Hinblick auf die
unklaren Rechtswirkungen der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung konnte die Einsprechende 4
nicht von einer klaren und eindeutigen Rechtslage
ausgehen, zumal die angefochtene Entscheidung
unmittelbar bei der Wiederaufnahme des Verfahrens nach
der ersten Unterbrechung nicht erneut zugestellt worden

ist, entgegen der Ankindigung der Rechtsabteilung.

Auch wenn die Kammer akzeptieren wiirde, dass die
mindliche Verhandlung vom 12. September 2017 bei
Wiederaufnahme des Verfahrens als rechtswirksam
angesehen werden konnte, muss die Kammer dennoch

feststellen, dass die Entscheidung noch nicht erneut
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zugestellt wurde. Es ist offensichtlich Aufgabe der
erstinstanzlichen Instanz, dies zu tun, und es ist auch
Aufgabe der ersten Instanz, zu entscheiden, ob die
mindliche Verhandlung wiederholt werden muss oder

nicht.

Auswirkungen der zweliten Unterbrechung des Verfahrens

15.

16.

17.

Die zweite Unterbrechung wirkt sich weder auf die
ersten Unterbrechung noch auf ihre Rechtswirkungen aus

und andert daher nicht die Beurteilung der Beschwerden.

Wahrend der zweiten Unterbrechung haben die Parteien
keine Sachvortrdage zum Gegenstand des Patents gemacht,
und weder die Einspruchs- noch die Rechtsabteilung hat
Verfahrensschritte unternommen (aulRer der Feststellung
der Unterbrechung). Die zweite Unterbrechung wurde
jedoch erneut rlckwirkend festgestellt und zwar flr den
Zeitraum, in dem die Kammer ihre Mitteilung zu den
wesentlichen Fragen herausgegeben hat (siehe Punkt XII
oben). Somit musste entschieden werden, ob die Kammer
verpflichtet ist oder nicht, im Beschwerdeverfahren
eine - von der Rechtsabteilung wahrend des
Beschwerdeverfahrens festgestellte - Unterbrechung nach

Regel 142 EPU zu beriicksichtigen.

Diese Frage hat die Entscheidung T 854/12 (supra)
ablehnend beantwortet (Grinde 1.2). Die vorliegende
Kammer hat jedoch Zweifel, ob die Begriindung der
Entscheidung T 854/12 auf den vorliegenden Fall
Ubertragbar ist. T 854/12 geht offensichtlich davon
aus, dass die Beschwerde vor der entscheidenden Kammer
existiert und zulédssig ist, und die Kammer daher
wirksame Entscheidungsbefugnisse iiber den Gegenstand
der Beschwerde und dadurch Uber das ganze Verfahren

hat, einschliesslich die Unterbrechung des Verfahrens.
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Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Verfahren
offensichtlich nicht gegeben. Im Gegenteil, die Kammer
ist der Auffassung, dass eine gegenstandslose
Beschwerde die Befugnisse der Kammer nicht auf
beliebige Aspekte des erstinstanzlichen Verfahrens
erstrecken kann. Andernfalls wadre es mdglich, die
Befugnisse eines Organs der ersten Instanz in jeder
Phase des Verfahrens durch ein Dokument zu umgehen, das
nur den Titel einer " Beschwerde " tragt, was einen
wirksamen "Torpedo" gegen das Vorgehen des Organs
darstellen wirde. Die Entscheidung T 854/16 selbst
warnte vor einem solchen Torpedoeffekt, siehe Griinde
1.2.6.b).

Es ware der Kammer noch offen gestanden, zu prifen, ob
der in der Entscheidung der Rechtsabteilung
ersichtliche Tatbestand eine "gesonderte" Unterbrechung
begriindet hatte, die lediglich das Beschwerdeverfahren
vor der Kammer betrdfe und damit ausdriicklich nicht die
Unterbrechung des Einspruchsverfahrens in seiner
Gesamtheit beriihrte. Eine solche Vorgehensweise hatte
jedoch zu einer noch weiteren Verlangerung des
Verfahrens vor der Kammer gefiithrt und die ohnehin schon
uniibersichtliche Verfahrenssituation fiir die Parteien
unndétigerweise noch komplizierter gemacht. So konnten
die Parteien nach Erhalt der zweiten Unterbrechung
beispielsweise nicht wissen, ob diese einen Einfluss
auf die in der ersten Mitteilung der Kammer genannte

Frist haben wlirde oder nicht.

Daher entschied die Kammer, die Feststellung der
Rechtsabteilung iUber die zweite Unterbrechung nicht
auber Acht zu lassen. Stattdessen hat die Kammer ihre
frihere Mitteilung erneut verdoffentlicht, um zu

verhindern, dass die Parteien mit einer unklaren
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Verfahrenssituation konfrontiert sind, und dass das

Verfahren sich unverhdltnismalRig verzdgert.

Die von der Patentinhaberin vorgeschlagene Aussetzung
des Beschwerdeverfahrens erscheint der Kammer zwar als
eine mogliche, jedoch nicht unbedingt wvorteilhafte
Losung. Eine solche Vorgehensweise konnte so gedeutet
werden, dass die Kammer eine "Wiederherstellung" der in
der mindlichen Verhandlung angekiindigten Entscheidung
erwartet und damit als einer Entscheidung der
Einspruchsabteilung vorgreifend empfunden werden. Der
rechtliche Rahmen fir eine solche "Wiederherstellung"
ist fir die Kammer derzeit nicht ersichtlich. Sollte
die Einspruchsabteilung jedoch eine entsprechende
Losung finden, wlirde die vorliegende Beendigung des
Verfahrens ohne Entscheidung der Kammer iUber die
Beschwerden weder zu einem Rechtsverlust der Parteien
noch zu einem finanziellen Nachteil fihren. Sie konnten

die Beschwerden erneut einlegen.

Wirde dagegen nach dem Vorschlag der Patentinhaberin
das Beschwerdeverfahren ausgesetzt und kame die
Einspruchsabteilung zu dem EntschluR, die miindliche
Verhandlung zu wiederholen, wiirden die ausgesetzten
Beschwerden offensichtlich gegenstandslos. Als Folge
musste dann das Beschwerdeverfahren mit demselben
Ergebnis, d.h., ebenfalls ohne Entscheidung, beendet
werden. Die Rickerstattung der Beschwerdegebiithren ware
in diesem Fall jedoch erst nach Abschluss des

Beschwerdeverfahrens mdéglich.

Alle Parteien, die eine miindliche Verhandlung beantragt
haben, haben ihre Zustimmung gegeben, dass die Kammer
ohne Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung
entscheidet. Dementsprechend kann die Entscheidung der

Kammer im schriftlichen Verfahren ergehen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerden sind gegenstandslos.

1.

2. Das Beschwerdeverfahren wird ohne Entscheidung in der Sache
beendet.

3. Die Riickzahlung der Beschwerdegeblihren wird angeordnet.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

S. Sanchez Chiquero G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



