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Beschwerdefiihrerin:
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(Einsprechende)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

vom 3. Mai 2023

KJUS North America, Inc.
4888 Pearl East Circle, 200W
Boulder, CO 80301 (US)

Felber, Josef
Felber & Partner AG
Dufourstrasse 116
8008 Zirich (CH)

Goldwin Inc.
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Poindron, Cyrille
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Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europadischen Patentamts, die am 7. November
2019 zur Post gegeben wurde und mit der das
europadische Patent Nr. 2934208 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden

ist.
Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender M. Harrison
Mitglieder: M. Dorfstatter

W. Ungler
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

VITI.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) legte
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der diese das europaische

Patent Nr. 2 934 208 widerrufen hatte.

Zusammen mit der Beschwerdebegriindung sowie als
Addendum am Tag darauf reichte die Beschwerdefithrerin

zahlreiche Hilfsantrage ein.

Die Parteien wurden zu einer mindlichen Verhandlung

geladen.

Am 16. Marz 2023 erlieB die Kammer eine Mitteilung zur
Vorbereitung der miindlichen Verhandlung. Darin
informierte die Kammer die Parteien Uber ihre
vorlaufige Meinung zu Fragen der Patentierbarkeit sowie

der Zulassigkeit der anhangigen Hilfsantrage.

Am 14. April 2023 reichte die Beschwerdefiihrerin
weitere acht Hilfsantrdge IV.OP.1 bis IV.OP.8 ein.

Die mindliche Verhandlung fand am 3. Mai 2023 statt,
wahrend welcher die Beschwerdefihrerin inter alia die
Hilfsantrdge IV.OP.1 bis IV.OP.8 sowie alle weiteren
anhdngigen Hilfsantrdge, mit Ausnahme des Hilfsantrags
IV.10, zurlckzog. Im Anschluss daran reichte die
Beschwerdefilhrerin einen neuen Hilfsantrag IV.OP.10.1
ein. Kurz vor dem Ende der mindlichen Verhandlung nahm

die Beschwerdefiihrerin ihre Beschwerde zurick.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) stellte einen

Antrag auf Kostenverteilung.
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Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Das Verhalten der Beschwerdefilhrerin, zuerst die
Zulassung ihrer erst zwei Wochen vor der miindlichen
Verhandlung eingereichten Hilfsantrage diskutieren zu
lassen und diese dann vor einer Entscheidung dariber
wieder zurickzunehmen, stelle einen
Verfahrensmissbrauch dar. Die Zeit zur Vorbereitung auf
diese Hilfsantradge und die Diskussion iber deren
Zulassung seil unndtig gewesen. Die aufgewendete Zeit
stelle daher Kosten flir die Beschwerdegegnerin dar, die

der Beschwerdefilhrerin auferlegt werden sollten.

Entscheidungsgrunde

Entscheidungspunkte

Da die einzig beschwerdefiihrende Partei in diesem
Verfahren ihre Beschwerde zurilickgenommen hat, ist das
Beschwerdeverfahren in der Hauptsache beendet. Die
Kammer hat jedoch iUber den Antrag der
Beschwerdegegnerin auf Kostenverteilung zu entscheiden.
Dieser Punkt ist daher der einzige der gegenstandlichen

Entscheidung.

Kostenverteilung

Artikel 104 (1) EPU sieht vor, dass im
Einspruchsverfahren und im Einspruchs-
Beschwerdeverfahren jeder Beteiligte die ihm
erwachsenen Kosten grundsatzlich selbst zu tragen hat.
Die Einspruchsabteilung bzw. die Beschwerdekammer kann
allerdings eine anderweitige Verteilung der Kosten

anordnen, wenn und soweit dies der Billigkeit
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entspricht. Gemal der Rechtsprechung ist dies
normalerweise dann der Fall, wenn Kosten ganz oder
teilweise durch ein Verhalten eines Beteiligten
verursacht werden, das nicht mit der bei der
Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt in
Einklang steht, d.h. wenn Kosten schuldhaft durch
leichtfertiges oder gar boswilliges Handeln verursacht
werden (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10.
Auflage 2022, III.R.2).

Im vorliegenden Fall sieht die Kammer keinerlei
Anhaltspunkte fir ein derartiges Handeln der

Patentinhaberin.

Die betreffenden Hilfsantrdge wurden am 14. April 2023
und damit innerhalb eines Monats nach Erhalt der
verfahrensleitenden Mitteilung der Kammer eingereicht.
Auch wenn die Beschwerdefithrerin damit ihr
Beschwerdevorbringen spat im Verfahren geandert hat,
hat sie die Vorlage dieser Hilfsantrdge nicht mutwillig
hinausgezodgert. Die Patentinhaberin hatte weiterhin in
der miindlichen Verhandlung eingehend erklart, warum
gerade diese Hilfsantrage eingereicht wurden.
Insbesondere hielt sie diese Hilfsantrage fir
notwendig, um auf eine - geltend gemachte - unerwartete
Entwicklung im Beschwerdeverfahren zu reagieren.
Unabhédngig davon, ob diese Antrédge tatsadchlich alle von
der Kammer als iberzeugend angesehenen Einwdnde hétten
ausraumen konnen, stellen sie doch einen zeitnahen,
erkennbaren und in gutem Glauben durchgefilthrten Versuch
dar, EPU-konforme Anspriiche zu formulieren. Die spate
Vorlage dieser Antrage kann daher nicht als
Verfahrensmissbrauch angesehen werden und damit die

Billigkeit einer Kostenverteilung nicht begrinden.
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Die Riucknahme dieser Hilfsantrdge wahrend der
mundlichen Verhandlung stellt ebenfalls kein
schuldhaftes, leichtfertiges oder gar boswilliges
Handeln dar. Grundsatzlich steht es einer Partei
jederzeit frei, gestellte Antrdge wieder
zurickzunehmen. Im vorliegenden Fall tat die
Patentinhaberin dies, bevor die Kammer iber die
Zuladssigkeit dieser Antrage entschieden hat. Die
Einsprechende sah darin einen Missbrauch des
Verfahrens, weil damit unndétigerweise lber die
Zulassung verspatet eingereichter Antrage diskutiert
werden musste, die von der Patentinhaberin ohnehin

nicht weiterverfolgt wurden.

Die Kammer erkennt im vorliegenden Fall in dem Vorgehen
der Patentinhaberin jedoch kein missbrauchliches
Verhalten. Die Patentinhaberin zog die Hilfsantrage
IV.OP.1 bis IV.OP.8 zurlck, offensichtlich nachdem sie
aufgrund der vorangegangenen Diskussion in der
mindlichen Verhandlung erkannt hatte, dass deren
Weiterverfolgung nicht in ihrem Interesse liegt. Die
Kammer sieht keine Anhaltspunkte, aus denen geschlossen
werden konnte, dass ihr Vorgehen von vornherein geplant
oder sonst verfahrensmissbrauchlich gewesen sein
konnte. Der Vertreter einer Partei muss damit rechnen,
dass sich die Einschédtzung der jeweils anderen Partei
im Laufe der mindlichen Verhandlung &andert (siehe in
diesem Sinn auch T 210/98, Rz. 15.1). Angemerkt sei
auch, dass sich durch die anschlieRende Ricknahme aller
anderen Hilfsantrdge mit Ausnahme der Hilfsantrage IV.
10 und IV.10.1 der weitere Zeitaufwand fir die
Diskussion der Hilfsantrage in der mindlichen

Verhandlung sogar noch verringert hat.
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Auch die Zuriicknahme der Hilfsantrage IV.OP.1 bis
IV.0OP.8 kann daher die Billigkeit einer Kosten-

verteilung nicht begriinden.

2.4 Die Kammer erkennt daher keinen Grund fir eine

Anordnung einer abweichenden Kostenaufteilung.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Der Antrag auf Kostenverteilung wird zuriickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

erdeg
"3(’ paischen pa/h/)]
Q)Q, o ar%{ (N
& %{p >

7y,

I\

&
&

2
(2

(ecours
) aes brevegg
$
Eadam 10
Y EELL
Ospieoq ¥

D. Grundner M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



