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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts vom 24. Juli 1989, mit
der das europiische Patent Nr. 0 098 393 aufgrund
des Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

I.

IT.

Auf die am 7. Juni 1983 angemeldete europidische Patent-
anmeldung Nr. 83 105 570.2 ist mit Wirkung vom

14. Januar 1987 das europdische Patent Nr. 0 098 393
erteilt worden.

Gegen dieses Patent haben die Firmen

I: Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG und
II: XAVER FENDT & CO

Einspruch eingélegt.

ITT.

Iv.
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Mit Entscheidung vom 24. Juli 1989 hat die Einspruchs-
abteilung das vorgenannte Patent widerrufen.

Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin) am 20. September 1989
unter gleichzeitiger Bezahlung der Gebuhr Beschwerde
eingelegt und diese am 17. November 1989 begrindet.

Die Einsprechende II (Beschwerdegegnerin II) hat mit
Eingabe vom 19. April 1990, eingegangen 23. April 1990,
ihren Einspruch zurickgezogen und mitgeteilt, daB sie sich
am Beschwerdeverfahren nicht mehr'beteiligen werde.

Am 6. Juni 1991 hat die Kammer eine Mitteilung gemas
Artikel 11 (2) VOBK erlassen und den 24. September 1991
als Termin zur Durchfihrung der beantragten mindlichen

Verhandlung festgelegt.

In dieser verfahrensleitenden Mitteilung hat die Kammer
ihre vorlaufige Beurteilung der Sachlage zum Ausdruck
gebracht, dahingehend, daB die Neuheit des Gegenstandes
gemaB erteiltem Anspruch 1 anzuerkennen, daB aber die
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Frage der erfinderischen Tatigkeit desselben strittig
sei.

VI. Mit der Eingabe vom 20. September 1991 (Telecopie) hat die
Beschwerdefuhrerin ihr Nichteinverstandnis mit der
Gesamtbeurteilung seitens der Kammer erklart; weiterhin
hat sie nach ihren Worten "aus wirtschaftlichen Grinden"
die Beschwerde vom 18. September 1989 zurickgenommen.

Parallel zur Eingabe an die Kammer hat die Beschwerde-
fuhrerin ihrer Aussage nach die Vertreter der Beschwerde-
gegnerin I "per Telefax hieriber unterrichtet" und
erklart, daB eine Kopie der in Rede stehenden Eingabe
zusatzlich ubersandt werde.

VII. Der Vorsitzende der Kammer hat am Tag des Eingangs der
Rucknahme der Beschwerde (20. September 1991) per Telefax
den Termin zur mindlichen Verhandlung am
24. September 1991 aufgehoben und diesen Vorgang per
Mitteilung vom 25. September 1991 bestatigt.

VIII. Mit dem am 27. September 1991 eingegangenen Schreiben hat
die Beschwerdegegnerin I eine Kostenverteilung gemis
Artikel 104 EPU beantragt, da sie sich zwei Werktage vor
dem Termin der mindlichen Verhandlung bereits auf dieselbe
vorbereitet gehabt habe. Sie tragt vor, daB8 der
Beschwerdefihrerin schon zum Zeitpunkt der Anberaumung der
mindlichen Verhandlung (= Zeitpunkt der Zustellung der
Mitteilung der Kammer gemdB Artikel 11 (2) VOBK) die
Aussichtslosigkeit der Beschwerde hatte bewuBt sein
missen. Die Beschwerdefihrerin hatte mit diesem Wissen und
dem zusatzlichen Wissen uber Verhandlungen uber ein
kostenloses Mitbenutzungsrecht seitens der Beschwerde-
gegnerin I schon mit dem Erhalt der Ladung/Mitteilung
gemdB Artikel 11 (2) VOBK die verfahrensmaSigen
Konsequenzen ziehen und die Beschwerde rechtzeitig, d. h.
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weit vor dem Termin der mindlichen Verhandlung zuruck-

nehmen mussen.

Der Vertreter der Beschwerdegegnerin I beantragt somit die
Kosten, die er seiner Mandantin fir die Vorbereitung der
mindlichen Verhandlung verrechnet habe, d. h. DEM 2052, -,
vgl. Rechnung vom 23. September 1991, der
Beschwerdefihrerin aufzuerlegen.

Die Beschwerdefihrerin vertrat demgegeniiber die
Auffassung, da8 die Stellungnahme der Kammer gemas
Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK gezeigt habe, daB die
Neuheit des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1-als
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gegeben und daB lediglich die Frage der erfinderischen
Tatigkeit als strittig anzusehen sei, so daB bei dieser
Sachlage von einer Aussichtslosigkeit der Beschwerde keine

-Rede sein kdénne, zumal mindliche Vefhandlungen vor allem

dann Sinn hatten, wenn die Frage der erfinderischen
Tatigkeit strittig sei.

Die Verhandlungen iber ein kostenloses Mitbenutzungsrecht
seitens der Beschwerdegegnerin I hdtten uUberdies eine
andere Erfindung betroffen.

Die Rucknahme der Beschwerde sei erfolgt, da die Erfindung
inzwischen durch andere, billigere Methoden uberholt sei.
Dies habe die Beschwerdefihrerin kurz vor der miindlichen
Verhandlung von Kunden erfahren und habe sofort reagiert,
indem sie die Beschwerde zuriickgenommen habe. Es bestehe
kein AnlaB ihr die Kosten aufzuerlegen.

Die Beschwerdefihrerin beantragt somit den Kosten-
verteilungsantrag zurickzuweisen.
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Entscheidungsgrinde

1.
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Die Riucknahme der Beschwerde der Beschwerdefihrerin hat
zur Folge, daB die Entscheidung der Einspruchsabteilung,
mit der das Patent widerrufen werde, rechtskraftig
geworden ist.

Die Beschwerdekammer hat daher nur noch eine Entscheidung
Uber den Antrag auf Verteilung der Kosten zu treffen,
welche durch die Anberaumung der von der Beschwerde-
fihrerin beantragten mindlichen Verhandlung der
Beschwerdegegnerin I entstanden sind.

Die Kostenverteilung wird in Artikel 104 i.V.m. Regel 63
(1) EPU geregelt. Danach kénnen die Kosten fir eine
mindliche Verhandlung oder Beweisaufnahme verteilt werden,
wenn dies der Billigkeit entspricht.

Durch die Zurickziehung der Beschwerde am

20. September 1991 konnte die Verhandlung so rechtzeitig
aufgehoben werden, daB weder Reisekosten noch Kosten fur
die Durchfihrung der mindlichen Verhandlung entstanden
sind.

Die Verteilung der Kosten zur Vorbereitung der mindlichen
Verhandlung kénnte dann gerechtfertigt sein, wenn die
Beschwerdeeinlegung oder die weitere Verfolgung der
Beschwerde zu einem spateren Zeitpunkt miBbrauchlich
gewesen ware.

Eine die mundliche Verhandlung vorbereitende Mitteilung
der Beschwerdekammer, in der ihre vorlaufige Beurteilung
des Sachverhalts zum Ausdruck gebracht wurde, bedeutet
keinesfalls eine bindende Bewertung, die von einer Partei
als Aussichtslosigkeit des Verfahrens ausgelegt werden
muB8. Die Partei hat vielmehr das unbeschrankte Recht auf
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Erorterung des Falles in der mindlichen Verhandlung
Artikel 116 (1) EPU.

Im Umkehrschluf3 muf demnach gelten, daB eine verfahrens-
leitende Mitteilung zwar die zu treffende Entscheidung im
Einzelfall prajudizieren kann, aber nicht muB; wiare dies
nicht der Fall, waren mundliche Verhandlungen reine
Pfiicht&bungen und im Grunde sinnlos, da am Ausgang des
Verfahrens ohnehin nichts mehr zu andern wéare.

Die Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK ist demnach eine
Augenblicksaufnahme, die ggf. auch den Sinn hat gewisse
Streitfragen, z. B. die der Neuheit, schon im Vorfeld
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—auszuraumen und die Verhandlung zu beschleunigen, die aber

auch den Sinn hat, die Parteien zu weiteren, ggf. stich-
haltigeren Argumenten z. B. zum Vorliegen erfinderischer
Tatigkeit anzuregen, um damit eine verlaBliche bzw.

verlaBlichere Basis fiur die Entscheidung zu gewinnen.

Das Bemuhen einer Partei bis zuletzt zu versuchen, die
Entscheidung der Kammer in ihrem Sinne zu beeinflﬁssen,
stellt somit keinerlei VerstoB gegen eine sachgerechte
Verfahrensfiuhrung oder gar einen RechtsmiBfbrauch dar, da
es legitim sein muB, daB ein Patentinhaber um sein Patent
kdmpft, vor allem dann, wenn das erstinstanzliche
Verfahren in einer Streitfrage zu einem Ergebnis gefihrt
hat, das von der Kammer nicht geteilt wird, vgl. die
Beurtéilung_der Neuheitsfrage in der erstinstanzlichen
Endentscheidﬁng und in der verfahrensleitenden Mitteilung
der Kammer. Es iiegt andererseits auf der Hand, daB die
Streitfrage der erfinderischen Tatigkeit trotz aller
Bemihungen der Verfahrensbeteiligten um Objektivitat ein
subjektives Element beinhaltet, das den Ausgang einer
solchen Rechtsdiskussion ungewif macht.
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Zusammenfassend kann der Beschwerdefihrerin somit nicht
unterstellt werden, daB sie wider besseren Wissens an
einem aussichtslosen Fall festgehalten und der Gegenpartei
bewuft Kosten verursacht hat, da - wie vorstehend
ausgefuhrt wurde - im gegebenen Fall die erfinderische
Tatigkeit und nicht mehr die Frage der Neuheit strittig
war und in der auf Antrag der Beteiligten terminierten
mindlichen Verhandlung hatte erdértert werden sollen.

Besonders deutlich ware die Nichtberechtigung einer
Kostenabwdlzung der Beschwerdegegnerin auf die
Beschwerdefuhrerin zutage getreten, wenn die mindliche
Verhandlung stattgefunden hatte, was der Normalfall
gewesen ware. In diesem Fall hatten beide Verfahrens-
beteiligten ihre jeweiligen Argumente vortragen kénnen und
die Kammer hdtte nach deren Abwagung die Entscheidung
getroffen, ohne daB der unterliegenden Partei hatte der
Vorwurf des RechtsmittelmiBbrauches gemacht werden kénnen,
Artikel 113 EPU.

Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdegegnerin I sind
ihr durch die Beschwerderiicknahme und durch die Aufhebung
des Termins zur mindlichen Verhandlung die Kosten fiir den
Verhandlungstermin selbst erspart worden.

Aus vorstehenden Uberlegungen resultiert, daB die
Beschwerdefiihrerin der Gegenpartei Kosten weder fahrlassig
noch vorsatzlich verursacht hat, so daB eine
Kostenverteilung nicht vorzunehmen ist.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
Der Antrag der Beschwerdegegnerin I auf Kostenverteilung der ihr

zur Vorbereitung der mindlichen Verhandlung entstandenen Kosten

wird zurickgewiesen.

Die ‘Geschaftsstellenbeante: Der Vorsitzende:

- N (/@k/— | A /PC‘_\

N. Maslin H. Andra .



