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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Rechtsabteilung vom 16. Juli 2021. Flur die Beschwerde
relevant ist Punkt 2 der Entscheidungsformel, worin die
Rechtsabteilung entschied, dass die
Patenterteilungsverfahren bezliiglich der europadischen
Patentanmeldungen 17783733.3 und 18729947.4 zum
damaligen Zeitpunkt nicht nach Regel 14 (3) EPU

fortgesetzt werden.

IT. Das Verfahren J 10/21 betrifft die europdische
Patentanmeldung 18729947.4; das parallele Verfahren
J 11/21 betrifft die europédische Patentanmeldung
17783733.3. Der Sachverhalt ist jeweils identisch und
die Eingaben der Beschwerdefiihrerin betrafen jeweils

beide Patentanmeldungen.

ITT. Der folgende Sachverhalt fuhrte zu der angefochtenen
Entscheidung.
a) Die europadische Patentanmeldung 17783733.3 wurde

als internationale Patentanmeldung W020172073947
eingereicht und beanspruchte die Prioritat der
deutschen Anmeldung DE201710112436. Der Eintritt in
die regionale Phase vor dem EPA ist erfolgt und die
Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU erging am 14.
August 2020.

b) Die europdische Patentanmeldung 18729947.4 wurde
als internationale Patentanmeldung WO2018EP64910
eingereicht und beanspruchte ebenfalls die
Prioritat der oben angefiihrten deutschen Anmeldung.

c) Mit Schreiben vom 12. November 2020 wurde das EPA
informiert, dass die Firma Skel-Ex B.V. eine Klage

auf Mitberechtigung an beiden europédischen
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Patentanmeldungen beim Landgericht Braunschweig
eingereicht habe.

d) Die Rechtsabteilung informierte die
Beschwerdefiihrerin daraufhin, dass die
Patenterteilungsverfahren bezliglich beider
europaischer Patentanmeldungen nach Regel 14 (1)
EPU ab dem 12. November 2020 ausgesetzt sind.

e) Die Beschwerdefiihrerin beantragte daraufhin, die
Erteilungsverfahren nicht auszusetzen und
hilfsweise die Verfahren gemdB Regel 14 (3) EPU
unmittelbar fortzusetzen. Weiter hilfsweise
beantragte sie den Erlass einer beschwerdefdahigen
Entscheidung.

f) Die Rechtsabteilung informierte die
Beschwerdefiihrerin dariiber, dass sie den Antragen
nicht stattgeben werde und forderte die Anmelderin
auf, den Antrag auf beschwerdefdahige Entscheidung
vor diesem Hintergrund zu bestéatigen.

g) Die Beschwerdefilthrerin bestdatigte ihre Antradge und
trug weiterhin vor, neue Entwicklungen im
Klageverfahren rechtfertigten diese nun,
insbesondere habe die Klédgerin im nationalen
Verfahren ihren urspriinglichen in der Klage
gemachten Vortrag abgeandert.

h) In ihrer Entscheidung entschied die
Rechtsabteilung,

1. den Antrag, die Patenterteilungsverfahren
beziiglich der europédischen Patentanmeldungen nicht
auszusetzen, zurlckzuweisen und

2. die Patenterteilungsverfahren beziiglich der
europaischen Patentanmeldungen zum damaligen

Zeitpunkt nicht nach Regel 14 (3) EPU fortzusetzen.

IVv. Die Beschwerdefilhrerin legte fiir beide Anmeldeverfahren
Beschwerde ein. Ihre Antrédge sind fir beide Verfahren

identisch. Sie beantragte in ihrer Beschwerdeschrift,
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die Entscheidung aufzuheben und dem Antrag auf
Fortfihrung des Anmeldeverfahrens flir die genannten
Patentanmeldungen stattzugeben. In ihrer
Beschwerdebegriindung argumentierte sie im Wesentlichen,
dass die Rechtsabteilung ihr Ermessen bei der
Beurteilung der Frage, ob das Erteilungsverfahren gemal
Regel 14 (3) EPU fortgesetzt werden soll, fehlerhaft
ausgelibt habe. Sie prédzisierte ihre Antrage
dahingehend, dass die Patenterteilungsverfahren beider
europaischen Patentanmeldungen gemaB Regel 14 (3)
unmittelbar fortzusetzen sind. Hilfsweise beantragte
sie, das Erteilungsverfahren der europaischen
Patentanmeldung 17783733.3 unmittelbar fortzusetzen.

V. Die Beschwerdegegnerin ist Dritte gemdB Regel 14 EPU.
Sie beantragte in beiden Verfahren J 10/21 und J 11/21,
die Beschwerde zuriickzuweisen und die Aussetzung

aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegriindet.
2. Umfang der Beschwerde

Die Beschwerde ist in beschranktem Umfang eingelegt und
richtet sich gegen Punkt 2 der Entscheidungsformel der
angefochtenen Entscheidung, also nur gegen die nicht
erfolgte Fortsetzung der Patenterteilungsverfahren
beziiglich der europaischen Patentanmeldungen nach Regel
14 (3) EPU.

3. Ermessensentscheidung bei Regel 14 (3) EPU

Fiir die Entscheidung, ob und zu welchem Zeitpunkt das
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Erteilungsverfahrens gemi&BR Regel 14 (3) EPU fortgesetzt
wird, kommt dem dafiir zustandigen Entscheidungsorgan
des Europdischen Patentamts nach standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern Ermessen zu

(J 1/16, Nr. 3 der Grinde; J 3/18, Nr. 3 der Griunde,

J 14/19, Nr. 9.1 der Griunde).

Grundsdtze der Interessenabwdgung und Kriterien

Bei der Ausibung des Ermessens muss das
Entscheidungsorgan die Interessen des Anmelders und des
Dritten, der das nationale Vindikationsverfahren
angestrengt hat, gegeneinander abwdgen und sich dabei
am Regelungszweck von Artikel 61 EPU orientieren

(J 14/19, Nr. 9.2 der Grinde mit Verweis auf J 13/12,
Nr. 3.1.10 der Grinde; siehe auch J 2/14, Nr. 3.3 und
3.4 der Grinde).

Die Grundsatze der Interessenabwadgung hat die
Juristische Beschwerdekammer in J 14/19, Nr. 9.3 und
9.4 der Grinde, wie folgt zusammengefasst:
Grundsatzlich hat der Anmelder ein Interesse daran, das
Erteilungsverfahren frihestmdglich zum Abschluss zu
bringen, um anschlieRend die Rechte aus dem
europadischen Patent nutzen zu kdnnen, beispielsweise
zur Lizenzierung oder zur Untersagung der Nutzung der
Erfindung durch andere. Der Dritte wiederum hat ein
Interesse daran, jegliche Verfligungshandlungen durch
den Anmelder vor rechtskraftigem Abschluss des
nationalen Verfahrens zu unterbinden und die eigene
Handlungsfreiheit sicherzustellen. Welches dieser
beiden widerstreitenden Interessen letztlich berechtigt
ist, hangt vom Ausgang des nationalen Verfahrens ab und
laésst sich erst nach dessen rechtskraftigem Abschluss
zwelifelsfrei feststellen. Kommt dem Anmelder der

Anspruch auf Erteilung des europaischen Patents zu, war
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dessen Interesse an der Fortsetzung berechtigt; kommt
dieser Anspruch hingegen dem Dritten zu, war dessen
Interesse an der Aussetzung berechtigt. Zur Klarung der
Frage der tatsachlichen Berechtigung sind jedoch
ausschlieRlich die nationalen Gerichte zustandig. Die
Interessenabwagung durch das Europadische Patentamt nach
Regel 14 (3) EPU hat daher grundsidtzlich ohne
inhaltliche Beurteilung des nationalen
Gerichtsverfahrens (J 24/13, Nr. 3.3 der Grunde;

J 2/14, Nr. 3.3 der Griunde) und somit nach anderen

Kriterien zu erfolgen.

Bei der Interessenabwadgung sind insbesondere folgende
Kriterien miteinzubeziehen (J 14/19, Nr. 10.1 der
Grunde mit Verwels auf J 4/17, Nr. 4.3 der Grunde;
siehe auch J 6/10, Nr. 4.2 der Grunde und J 15/13, Nr.
2.5 der Grunde):

- wie lange das Verfahren vor den nationalen Gerichten
oder Behorden bereits andauert,

- wie lange die Aussetzung des Erteilungsverfahrens
bereits andauert,

- ob die Aussetzung in einem spaten Stadium des
Erteilungsverfahrens beantragt wurde, und

- ob seitens des Dritten rechtsmissbraduchliches

Verhalten vorliegt.

Der Sachverhalt, der diesen oder anderen Kriterien

zugrunde liegt, ist vom Anmelder vorzutragen.

Uberpriifung der Ermessensausiibung durch die

Beschwerdekammern

Die Beschwerdekammern konnen die von der
Rechtsabteilung diesbeziiglich getroffene Entscheidung

Uberpriifen. Sie haben sich allerdings dabei eine
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eingeschrankte Uberprifung auferlegt. So stellen die
Beschwerdekammern keine eigenen Ermessensiiberlegungen
an, die dazu flihren wiirden, dass sie ihr eigenes
Ermessen an die Stelle desjenigen der Rechtsabteilung
setzen (J 1/16, Nr. 3.2.3 der Griunde). Die
Beschwerdekammern beschranken sich vielmehr darauf zu
prifen, ob ein Ermessensfehler vorliegt. Ein
Ermessensfehler kann in einem Ermessensnichtgebrauch
oder Ermessensfehlgebrauch liegen (vgl. J 1/16, Nr.
3.2.2 der Griunde).

Ein Ermessensnichtgebrauch ist gegeben, wenn das
entscheidende Organ nicht erkennt, dass ihr ein

Ermessen zusteht und daher ihr Ermessen nicht ausibt.

Ein Ermessensfehlgebrauch kann mehrere Ursachen haben.
So liegt ein Ermessensfehlgebrauch vor, wenn das
Entscheidungsorgan bei der Abwagung nicht alle
relevanten Aspekte heranzieht oder sachfremde
Beweggriinde in seine Entscheidung einflieRen lassen.
Ein Ermessensfehlgebrauch kann aber auch dann
vorliegen, wenn zwar alle relevanten Aspekte
herangezogen wurden, aber ein relevanter Aspekt nicht
entsprechend gewichtet wird, also die Bedeutung eines
Aspektes verkannt oder iber- oder unterschatzt wird
(Fehlgewichtung eines einzelnen Aspektes). Dariber
hinaus kann ein Ermessensfehlgebrauch auch dann
vorliegen, wenn zwar Jjeder einzelne Aspekt korrekt
gewichtet wurde, aber die Gewichtung der relevanten
Aspekte zueinander verkannt wird

(Ermessensdisproportionalitat).

Im Verfahren vor der Beschwerdekammer obliegt es
demjenigen, der sich auf einen Ermessensfehler beruft,
diesen darzulegen. Die Beschwerdekammer beschrankt sich

bei der Uberpriifung des Ermessens auf die durch die
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Beteiligte geltend gemachten Ermessensfehler.

Von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte

Ermessensfehler

Im vorliegenden Fall ist laut der Beschwerdefiihrerin
beziiglich der folgenden Aspekte die Bewertung der
Rechtsabteilung fehlerhaft gewesen:

- die Dauer der Aussetzung (unten Punkt 7),

- die verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens
(unten Punkt 8), und

- die Verzodgerungstaktik des Dritten (unten Punkt 9).

Dariiber hinaus habe die Rechtsabteilung weitere
relevante Faktoren auBer Acht gelassen, namlich

- die besondere Situation zweier Schutzrechte (unten
Punkt 10) und

- die besondere Situation, dass das nationale Verfahren
"in gewisser Weise rechtskraftig" beendet wurde (unten
Punkt 11).

Dauer der Aussetzung

Die Beschwerdefiihrerin bemangelt, die Rechtsabteilung
habe lediglich angefiithrt, dass eine Aussetzung von bis
zu drei Jahren in der Regel akzeptabel sei, ohne
dagegen die Umstande des Einzelfalles, die zu einer
Abweichung dieser Regel fihren kénnte, zu
beriicksichtigen. Auch habe die Rechtsabteilung nicht
erdrtert, welche Umstdnde eines Einzelfalles eine
zumutbare Dauer der Aussetzung reduzieren konnen.
Stattdessen wurde rein schematisch, und damit ohne die
Ausiibung von Ermessen, die Dauer der Aussetzung mit
vorherigen Fallen verglichen und pauschal festgestellt,
dass eine gewisse Verzdgerung des Verfahrens sowie

damit verbundene Nachteile finanzieller Natur wahrend
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dieser Dauer der Aussetzung inharent und vom Anmelder
daher zundchst hinzunehmen seien. Die Rechtsabteilung
habe folglich von ihrem Ermessen keinen Gebrauch
gemacht. Als Umstande des Einzelfalls brachte die
Beschwerdefihrerin vor, dass im vorliegenden Fall die
Vindikationsklagerin ein direkter Wettbewerber der
Beschwerdefihrerin sei und dieser Wettbewerber sei mit
seinem Produkt bereits am Markt prasent. Der der
Anmelderin entstehende Schaden sei also konkret
vorhanden und wachse mit jedem Tag, an dem das
Erteilungsverfahren ausgesetzt ist. Dabei gehe es nicht
nur um den entgangenen Gewinn der Beschwerdefithrerin
bzw. den Gewinn der Vindikationsklagerin, sondern auch
um die Positionierung und Etablierung am Markt. Fir die
Zeit der Aussetzung des Erteilungsverfahrens kdnne die
Beschwerdefihrerin spater bestenfalls eine angemessene
Entschadigung verlangen, nicht hingegen Schadensersatz.
Die der Anmelderin zumutbare Dauer einer Aussetzung
werde dadurch deutlich reduziert. Die Rechtsabteilung
habe weder die widerstreitenden Interessen richtig
ermittelt, was nach dem Vortrag der Beschwerdefihrerin
einfach méglich gewesen wadre, noch hat sie daraus eine
im vorliegenden Fall angemessene Dauer der Aussetzung
ermittelt. Die Rechtsabteilung habe damit eine
summarische Prifung vorgenommen und keine

Ermessensentscheidung getroffen.

Ein Ermessensfehler liegt nicht wvor.

Zunachst ist festzustellen, dass die Rechtsabteilung
ihr Ermessen ausgelbt hat. Die Rechtsabteilung hat
angegeben, eine Interessenabwagung durchzufihren und
hat mehrere Aspekte in ihre Ermessenserwagung
aufgenommen, unter anderem den Aspekt der bisherigen
Dauer des nationalen Vindikationsverfahrens sowie der

darauf basierenden Aussetzung des Erteilungsverfahrens
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ausdriicklich beriicksichtigt (siehe Punkt 3.3. der
Entscheidung) . Ein Ermessensnichtgebrauch liegt daher

nicht vor.

Im Ubrigen hat sie dabei den Beginn der Aussetzung in
Betracht gezogen (12. November 2020) und festgestellt,
dass eine Aussetzung von bis zu drei Jahren in der
Regel akzeptabel sei. Die zum Zeitpunkt der
Entscheidung bestehende Dauer lag deutlich unter drei
Jahren. Insofern war es ausreichend, dass die
Rechtsabteilung nur allgemein auf die erlaubte
Regeldauer verwies. Je kirzer die Aussetzungsdauer ist,
desto eher ist eine Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens nicht angezeigt. Dariiber hinaus
hat die Rechtsabteilung aber im vorliegenden Fall nicht
nur die - deutlich unter drei Jahren liegende - Dauer
in Betracht gezogen. Vielmehr hat sie auch
festgestellt, dass Nachteile finanzieller Natur einer
Aussetzung inhdrent und vom Anmelder daher zunachst
hinzunehmen sind. Dies zeigt, dass die Rechtsabteilung
die finanziellen Nachteile, die durch den von der
Beschwerdefiithrerin behaupteten Schaden entstehen
konnten, berilicksichtigt hat. Weitere Feststellungen zu
den finanziellen Nachteilen waren nicht angezeigt,
zumal die Ausfiithrungen der Beschwerdefiihrerin vor der
Rechtsabteilung zu den Nachteilen allgemeiner Art waren
(siehe z. B. laut Schreiben der Beschwerdefithrerin wvom
27. Januar 2021, S. 5: Sie ware gehindert, das Patent
gegen Dritte durchzusetzen oder an Dritte zu
lizenzieren und die Mdglichkeit, Schadensersatz geltend
zu machen, ware mit jedem Tag der Aussetzung weiter
eingeschrankt) und der mdgliche Schaden daher nicht
naher konkretisiert wurde. Dass die Rechtsabteilung die
widerstreitenden Interessen nicht - in den Worten der
Beschwerdefiithrerin - "richtig ermittelt" und dabei

insbesondere die Interessen der Beschwerdefihrerin
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nicht bericksichtigt hat, ist nicht erkennbar.

Verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens

Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, dass die
verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens in der
Entscheidung der Rechtsabteilung als relevanter Faktor
benannt, jedoch nicht in die Ermessensentscheidung
einbezogen wurde. Die Entscheidung selbst mache zu
diesem Faktor keine Aussagen. Der Entscheidung der
Rechtsabteilung lege bereits aus diesem Grund keine
vollstandige Abwagung der gegeniiberstehenden Interessen

zugrunde. Sie sei damit rechtsfehlerhaft.

Ein Ermessensfehler liegt nicht wvor.

Es ist richtig, dass die Rechtsabteilung in Punkt 3.2
ihrer Entscheidung mit Verweis auf die
Prifungsrichtlinien ausfiihrt, dass "ggf. die erwartete
verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens" im Rahmen
der Interessenabwagung lUber eine vorzeitige Fortsetzung
nach Regel 14 (3) EPU zu beriicksichtigen sei. Auch hat
die Rechtsabteilung zu der erwarteten verbleibenden
Dauer des nationalen Verfahrens keine Feststellungen
getroffen. Dies war im vorliegenden Fall aber auch
nicht notwendig. Die Beschwerdefilhrerin hat beziiglich
der mdglichen Dauer des nationalen Verfahrens keinen
Vortrag gemacht - weder vor der Rechtsabteilung noch
vor der Beschwerdekammer. Es obliegt aber der
Beschwerdefiithrerin den Sachverhalt vorzutragen, den
nach ihrer Meinung die Rechtsabteilung in die
Interessenabwagung mit aufnehmen soll. Unter den
gegebenen Umstdnden war es nicht Sache der
Rechtsabteilung, die verbleibende Dauer des nationalen

Verfahrens von sich aus zu ermitteln und festzustellen.
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Verzdgerungstaktik des Dritten

Die Beschwerdefiihrerin tragt vor, die Rechtsabteilung
habe keinen offensichtlichen Rechtsmissbrauch der
Vindikationsklagerin gesehen, wobei sie maBgeblich
darauf abgestellt habe, dass "keine offensichtliche
Verzogerungs- bzw. Missbrauchstaktik der Dritten weder
im nationalen Verfahren noch vor dem EPA zu erkennen"
sei (Punkt 3.4. der Entscheidung). Die Rechtsabteilung
habe dabei aber libersehen, dass bereits die Einleitung
des nationalen Verfahrens eine missbrauchliche
Verzogerungstaktik sein konne. Die Einleitung sei zu
einem spaten Zeitpunkt im Erteilungsverfahren erfolgt
und die nationale Klage sei mit einem inzwischen
unstreitig unzutreffenden Sachvortrag anhangig gemacht
worden, um die Aussetzung der Erteilungsverfahren vor
dem EPA zu erreichen. Die Rechtsabteilung habe diesen
Gesamtzusammenhang nicht erkannt und daher auch nicht
in die Ermessensentscheidung einbezogen, sondern nur
die einzelnen Elemente jeweils getrennt und einzeln
betrachtet. Daher habe sie diesen relevanten Faktor und
diese Besonderheit des zu entscheidenden Falles nicht

ausreichend beriicksichtigt.

Die Beschwerdefiihrerin fihrt weiter aus, die
Vindikationsklagerin habe im nationalen Verfahren ihren
Sachvortrag geandert. Die Klage basierte zunachst
darauf, dass der Geschaftsfihrer der
Vindikationskldagerin einer in den
streitgegenstandlichen Patentanmeldungen genannten
Miterfinderin im Rahmen eines Besuchs bei der
Vindikationsklagerin einen bestimmten, in der Klage
detailliert beschriebenen Prototyp gezeigt und
erlautert haben soll. Die Miterfinderin soll hierdurch
von schoépferischen Beitradgen des Geschadftsfiihrers der

Vindikationsklagerin Kenntnis erlangt haben, die sie in
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die streitgegenstandlichen Patentanmeldungen
eingebracht haben soll. Zwischenzeitlich musste die
Vindikationsklagerin in dem nationalen Verfahren
allerdings einrdumen, dass dieser Sachvortrag
unzutreffend sei, da der Geschaftsfihrer der
Miterfinderin den in der Klage dargestellten Prototyp
tatsdchlich nie gezeigt hat. Dieser Umstand habe in die
angegriffene Entscheidung der Rechtsabteilung nur
insoweit Eingang gefunden, dass dort "eine mdgliche
Anpassung des Sachvortrages" erkannt wurde. Dies werde
der Tragweite der Anderung aber nicht gerecht. Es wurde
nicht lediglich ein Sachvortrag angepasst, sondern ein
vbllig neuer Sachverhalt geltend gemacht. Der in der
urspringlichen nationalen Vindikationsklage behauptete
Sachverhalt sei unstreitig unzutreffend. Der Prototyp
sel unstreitig nicht gezeigt und erlautert worden. Auf
die behauptete Weise kdnne ein Wissenstransfer von dem
Geschédftsfihrer der Vindikationsklagerin auf die
Miterfinderin folglich nicht geschehen und ein
entsprechender Vindikationsanspruch nicht entstanden

sein.

Ein Ermessensfehler liegt nicht wvor.

Die Beschwerdekammer stellt zunadchst fest, dass die
Rechtsabteilung zum Vortrag der Beschwerdefiihrerin
bezliglich der angeblichen Verzogerungs- bzw.
Missbrauchstaktik der Beschwerdegegnerin in ihrer
Mitteilung, auf die die Entscheidung Bezug nimmt (siehe
Punkt 3.4.1 der Entscheidung), ausfihrlich Stellung
genommen und diesen damit auch beriicksichtigt hat. Ein
Ermessensfehler dergestalt, dass dieser Aspekt nicht

beriicksichtigt wurde, ist daher nicht zu erkennen.

Darilber hinaus ist das Beschwerdevorbringen auch nicht

Uberzeugend.
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Die Beschwerdekammer kann der Beschwerdefilhrerin
insoweit zustimmen, als dass auch eine
rechtsmissbrdauchliche Einleitung eines nationalen
Verfahrens unter Umstanden ein rechtsmissbrduchliches
Verhalten der Beschwerdegegnerin begriinden und
entsprechend zu einer rechtsmissbrduchlichen
Verzogerung des Erteilungsverfahrens fihren kann. Dies
ist etwa dann der Fall, wenn die Rechtsausiibung
Uberwiegend in Schadigungsabsicht erfolgt und andere,
legitime Zwecke in den Hintergrund treten. Die
Beschwerdefiihrerin, die sich auf einen Rechtsmissbrauch
beruft, tragt die Darlegungs- und Beweislast fir einen
solchen Rechtsmissbrauch und damit gegebenenfalls auch
fiir eine Schadigungsabsicht. Ein Rechtsmissbrauch muss
zweifelsfrei vorliegen. Siehe auch J 14/19, Nr. 13.1

der Grinde.

Der von der Beschwerdefiihrerin vorgetragene Sachverhalt
begriindet aber einen solchen Rechtsmissbrauch bzw. eine

Schadigungsabsicht nicht zweifelsfrei.

Der von der Beschwerdegegnerin gewahlte Zeitpunkt der
Stellung des Antrags auf Aussetzung des
Erteilungsverfahrens kurz vor Erteilung ist zwar bei
der Interessenabwdgung zu beriicksichtigen, aber als
solches kein Indiz fir Rechtsmissbrauch (siehe auch

J 14/19, Nr. 13.4 der Griunde).

Auch die Anderung des Sachvortrags im nationalen
Verfahren, der laut der Beschwerdefiihrerin ein vollig
neuer Sachvortrag ist, ist flr den Nachweis eines
Rechtsmissbrauchs nicht ausreichend. Vielmehr misste
zweifelsfrei festgestellt werden konnen, dass sich die
Beschwerdegegnerin selbst nicht bzw. nicht mehr fir die
tatsdchlich Berechtigte halt (vgl. J 14/19, Nr. 13.3
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der Grinde). Zur Feststellung eines
rechtsmissbrauchlichen Verhaltens misste daher
dargelegt werden, dass im vorliegenden Fall der Zweck
des eingeleiteten nationalen Verfahrens, eine
(Mit-)Berechtigung festzustellen, nun weggefallen ist
und ein anderer, nicht legitimer Zweck die Handlung der
Beschwerdegegnerin bestimmt. Im vorliegenden Fall ist
es aber gerade so, und dies wird von der
Beschwerdefiithrerin auch nicht in Abrede gestellt, dass
die Beschwerdegegnerin weiter davon ausgeht, sie sei
(Mit-)Berechtigte, und sie die nationale Klage - wenn

auch mit einem neuen Sachvortrag - weiterverfolgt.

Besondere Situation zweler Schutzrechte

Nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin habe die
Rechtsabteilung weitere relevante Faktoren auler Acht
gelassen, vor allem die besondere Situation zweier
Schutzrechte. Die Regelung der Regel 14 EPU gehe von
dem Regelfall aus, dass eine europaische
Patentanmeldung betroffen ist. Vorliegend sei die
Situation anders, da zwel Patentanmeldungen betroffen
seien, deren Inhalte nicht unabhangig voneinander sind.
So seien die Beschreibung und die Figuren der Anmeldung
17783733.3 vollstandig in der Anmeldung 18729947.4
enthalten. Die sich daraus ergebenden M&glichkeiten
einer ausgewogeneren Interessenabwagung seien von der
Rechtabteilung nicht beurteilt und somit auch nicht der
Ermessensentscheidung zugrunde gelegt worden. Um dem
Dritten sein Interesse zu wahren, am
Erteilungsverfahren beteiligt zu werden, sei es in der
vorliegenden Konstellation ausreichend, das
Erteilungsverfahrens zur Anmeldung 18729947.4
auszusetzen. Dies hatte wahrscheinlich zur Folge, dass
auf die Anmeldung 17783733.3 zeitnah ein Patent erteilt

wlirde, wobei der Dritte nicht an der Formulierung der
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Anspriche beteiligt ware. Dadurch entstehe ihm jedoch
kaum ein Nachteil, da jede Anspruchsfassung, die in der
Anmeldung 17783733.3 mdglich gewesen ware, auch in der
Anmeldung 18729947.4 erreicht werden kdnne, denn die
Offenbarung der Anmeldung 17783733.3 sei vollstandig in
der der Anmeldung 18729947.4 enthalten. Auch die
Auswahl der Validierungsstaaten konnte zu einem
spateren Zeitpunkt erganzt werden. Es kdnnte sogar eine
Teilungsanmeldung aus der Anmeldung 18729947.4
eingereicht werden, die die gleiche Anspruchsfassung
wie das auf die Anmeldung 17783733.3 erteilte Patent
hatte. Da der Dritte dann Mitinhaber der
Teilungsanmeldung ware, hatte er ein
Rechtsschutzinteresse flir eine solche Anmeldung. Durch
diese Ausgestaltung ware einerseits dem Interesse der
Anmelderin an einer schnellen Patenterteilung und
andererseits dem Interesse des Dritten an den

Gestaltungsmoglichkeiten Genlige getan.

Ein Ermessensfehler liegt nicht vor.

Die Beschwerdekammer stellt zunachst fest, dass die
Rechtsabteilung in ihrer Entscheidung auf den Vortrag
der Anmelderin Bezug genommen hat, die Aussetzung sei
nur beziiglich einer der beiden ausgesetzten Verfahren
aufrechtzuerhalten (Punkt 3.4.2 der Entscheidung).
Insofern liegt kein Ermessensfehler dergestalt vor,
dass die Rechtsabteilung das Vorliegen zweier
Schutzrechte nicht beriicksichtigt hatte.

Im Ubrigen ist das Vorbringen auch nicht iiberzeugend.

Grundsatzlich ist die Aussetzung jedes einzelnen
Erteilungsverfahrens fiir einen Dritten, der
mbéglicherweise der rechtmaBige Inhaber der Anmeldung

ist, von grolter Bedeutung. Die Aussetzung des
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Erteilungsverfahrens dient dem Schutz des Dritten, der
nach rechtskraftigem Abschluss des nationalen
Gerichtsverfahrens als rechtmdRiger Inhaber der
Anmeldung feststehen kénnte (J 7/96, Nr. 2.3 der
Grinde; J 20/05, Nr. 3 der Grunde; J 2/14, Nr. 3.4 der
Grinde; J 17/12, Nr. 5.1 der Grinde). Der Zweck der
Regel 14 EPU besteht darin, dem tatsdchlich
Berechtigten zu ermdglichen, die Stellung des Anmelders
und die damit verbundenen Rechte im zentralisierten
Verfahren vor dem Europadischen Patentamt zu erlangen

(J 14/19, Nr 3.2 der Griunde). Dies verhindert zum
Beispiel, dass ein nicht berechtigter Anmelder die
Stellung eines moglicherweise rechtmdRigen Inhabers
beeintrachtigt, indem er die Anmeldung ohne dessen
Zustimmung &ndert oder gar zuriicknimmt (Regel 15 EPU;

J 2/14, Nr. 3.4 der Grunde). Dariber hinaus schitzt die
Aussetzung des Verfahrens den Dritten vor der
Geltendmachung von unberechtigten
Unterlassungsansprichen und sichert dadurch auch dessen
Handlungsfreiheit. Ohne die Moglichkeit der Aussetzung
des Verfahrens misste der tatsadachlich Berechtigte ab
Erteilung des Europdischen Patents fir jeden benannten
Vertragsstaat, in dem das Patent validiert wurde, ein
separates Vindikationsverfahren nach nationalem Recht
fihren (J 14/19, Nr. 3.2 der Griunde).

Aufgrund dieser Interessenslage ist der Rechtsabteilung
grundsatzlich zuzustimmen, dass bei der Abwagung der
Interessen jede Anmeldung flir sich gesondert zu

betrachten ist.

Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin rechtfertigt im
vorliegenden Fall keine Ausnahme von diesem Grundsatz.
Das Vorbringen der Beschwerdefilthrerin ist rein

spekulativ und kann das grundsédtzliche Schutzbedirfnis

der Beschwerdegegnerin fiir eine Fortsetzung der
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Aussetzung nicht in Frage stellen. So spricht die
Beschwerdefihrerin davon, dass der Beschwerdegegnerin
durch die Erteilung der Anmeldung 17783733.3 "kaum ein
Nachteil" entstehen wlirde und dass die
Beschwerdegegnerin jede Anspruchsfassung, die in der
Anmeldung 17783733.3 "mdglich gewesen ware", auch in
der Anmeldung 18729947.4 "erreicht werden kann". Dies
verkennt jedoch zum Beispiel die Tatsache, dass die
Beschwerdegegnerin bereits aus dem dann erteilten
Patent in Anspruch genommen werden kann. Der Hinweis
der Beschwerdefithrerin vor der Rechtsabteilung, dass
eine solche Inanspruchnahme nicht erfolgreich ware,
solange das Vindikationsverfahren anhdngig ist (siehe
Schreiben vom 3. Juni 2021), ist erneut spekulativ.
Selbst wenn unterstellt wird, dass dies fir das
Verfahren in Deutschland gelten wiirde, entfaltet das
Patent nicht nur in Deutschland, sondern in allen
benannten Vertragsstaaten eine Schutzwirkung flir den

Patentinhaber.

Besondere Situation, dass das nationale Verfahren "in

gewisser Weise rechtskrdftig" beendet wurde

Die Beschwerdefiithrerin bringt vor, dass ein weiterer
Aspekt bei der Ermessensentscheidung der
Rechtsabteilung nicht beriicksichtigt worden ist, obwohl
er eine Besonderheit des hier zu entscheidenden
Einzelfalles bildet. Gemd&R Regel 14 (2) EPU werde das
Erteilungsverfahren namlich fortgesetzt, wenn
nachgewiesen wird, dass eine rechtskraftige
Entscheidung im Sinne des Artikel 61 EPU ergangen ist.
Dabei beziehe sich diese Entscheidung natirlich auf den
Gegenstand des Verfahrens, auf das Regel 14 (1) EPU
Bezug nimmt. Uber den Sachverhalt, der diesem Verfahren
bei seiner Einleitung zugrunde gelegen hat, wird jedoch

aus den bereits angefilthrten Grinden nicht mehr
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entschieden werden. Vielmehr wird in dem Verfahren iber
einen anderen, spater vorgebrachten Sachvortrag
entschieden werden. Es lieBe sich folglich durchaus
argumentieren, dass die Auseinandersetzung liber den
urspringlichen Sachverhalt endgiltig und damit in

gewisser Weise rechtskraftig beendet wurde.

Ein Ermessensfehler liegt nicht wvor.

Der Vortrag der Beschwerdefithrerin scheint vor der
Rechtsabteilung so nicht vorgebracht worden zu sein.
Insofern kann auch kein Ermessensfehler der
Rechtsabteilung vorliegen, der darauf begriindet ist,

dass dieser Aspekt nicht berilicksichtigt wurde.

Dieser Vortrag ist aber in jedem Fall nicht
entscheidungserheblich. Die Anderung des Vorbringens
vor dem nationalen Gericht hat nicht die Wirkung, dass
der urspringlich geltend gemachte Sachverhalt endgiiltig
oder "in gewisser Weise rechtskraftig" beendet wurde.
Es liegt noch keine (rechtskraftige) Entscheidung des
nationalen Gerichts vor. Welchen Parteienvortrag das
nationale Gericht seiner Entscheidung letztlich
zugrunde legen wird, ist bis zur Verkiindung der
Entscheidung nicht bekannt. Der im nationalen Verfahren
nicht weiter verfolgte Sachverhalt ist auf jeden Fall

nicht als "rechtskraftig" entschieden anzusehen.

Keine maBgeblich gednderte Sachlage

Andert sich die Sachlage zwischen dem Zeitpunkt, zu dem
die angefochtene Entscheidung getroffen wurde, und dem
Zeitpunkt der Entscheidung im Beschwerdeverfahren
maBgeblich, kann die Beschwerdekammer die Fortsetzung
des Erteilungsverfahrens auch aus diesem Grund anordnen
(J 4/17, Nr. 4.1 der Griunde; J 3/18, Nr. 4 Grunde;
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siehe auch J 36/97, Nr. 7 der Grunde).

Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass flr eine
solche Anordnung der Fortsetzung des
Erteilungsverfahrens. Eine geadanderte Sachlage wurde von
der Beschwerdefiilhrerin nicht vorgetragen. Allein die
Tatsache, dass die Dauer der Aussetzung sich um weitere
Monate seit Entscheidung der Rechtsabteilung verlangert
hat, ist im vorliegen Fall nicht ausreichend. Eine
erstinstanzliche Entscheidung ist im nationalen

Verfahren noch nicht erfolgt.

Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass unter
keinem der von der Beschwerdefiihrerin vorgebrachten
Punkte ein Ermessensfehler vorliegt. Auch unter
Beriicksichtigung des gesamten Vorbringens ist kein
Ermessensfehler, zum Beispiel im Sinne einer
Ermessensdisproportionalitat ersichtlich. Die Sachlage
zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die angefochtene
Entscheidung getroffen wurde, und dem Zeitpunkt der
vorliegenden Entscheidung hat sich auch nicht
maBgeblich gedndert. Den Antragen der
Beschwerdefiithrerin kann daher nicht stattgegeben

werden.

Die Verfahrensbeteiligten haben keine miindliche
Verhandlung beantragt. Die Beschwerdekammer erachtet
diese auch nicht fir sachdienlich (Artikel 116 (1)
EPU) . Insbesondere ergeht die Entscheidung
ausschlieRlich auf dem von der Beschwerdefilthrerin

geltend gemachten Sachverhalt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
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Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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