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Beschwerdefiihrer: tesa SE
Hugo-Kirchberg-Strasse 1

(Patentinhaber)
22848 Norderstedt (DE)

Vertreter: tesa SE
Kst. 9500
22839 Norderstedt (DE)

Beschwerdegegner: Certoplast Vorwerk & Sohn GmbH
Mingstener StrafBe 10

(Einsprechender 1)
42285 Wuppertal (DE)

Vertreter: Nunnenkamp, Jorg
Andrejewski - Honke
Patent- und Rechtsanwalte
An der Reichsbank 8
45127 Essen (DE)

Beschwerdegegner: Scapa France S.A.S.
8-11 rue Edouard Branly

(Einsprechender 2)
26000 Valence (FR)

Vertreter: Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwalte PartmbB
ArabellastraBe 30
81925 Miunchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 21. November
2011 zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 1132927 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.



Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Flyng
Mitglieder: R. Lord
W. Ungler
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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent Nr. 1 132 927 zu widerrufen. Die
Einspruchsabteilung entschied u.a. den in der
mindlichen Verhandlung vom 8. November 2011
eingereichten Hilfsantrag nicht ins Verfahren

zuzulassen.

In der Beschwerdebegrindung vom 30. Marz 2012
beantragte die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin),
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
auf der Grundlage des mit diesem Schriftsatz
eingereichten Antrags aufrechtzuerhalten. Die Anspriiche
dieses Antrags entsprechen denen des Hilfsantrags vom
8. November 2011. Sie beantragte weiterhin die
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr, sowie hilfsweise eine
mindliche Verhandlung anzuberaumen oder die Sache an
die erste Instanz zurickzuverweisen. Diese Antrage der

Beschwerdefihrerin bleiben unveradndert bestehen.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
beantragten mit den Schreiben vom 10. bzw. 2. August

2012 unter anderem die Beschwerde zurickzuweilsen.

In einem der Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefligten Bescheid vom 24. Juni 2016 wurde den
Parteien u.a. die vorlaufige Meinung der Kammer
mitgeteilt, dass der einzige Antrag der
Beschwerdefiihrerin nicht zuzulassen sei, so dass die

Beschwerde erfolglos bleiben werde.

Mit Schreiben vom 4. Oktober 2016 erklarte die
Beschwerdefiihrerin, dass sie an der mindlichen

Verhandlung nicht teilnehmen werde.



IIT.

Iv.

-2 - T 0182/12

Mit Schreiben vom 19. Oktober 2016 ist der anberaumte

Termin zur mindlichen Verhandlung aufgehoben worden.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie

folgt:

"Verwendung eines Klebebandes als Bandagierungsband filir
Kabel, wobei die Kabel eine PVC-freie Ummantelung aus
Polypropylen oder vernetztem Polyethylen aufweisen,
umfassend einen PVC-freien Trager, auf dem zumindest
einseitig eine druckempfindliche Klebemasse auf
Acrylathotmelt-Basis aufgetragen ist, wobei das
Klebeband, wenn es bei einer Temperatur von mindestens
100°C und fir eine Dauer von zumindest 240 h auf den
Kabel verklebt ist, zu keiner Beschadigung der

Ummantelung fuhrt."

Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefiithrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen.

Im erstinstanzlichen Verfahren sei der Hilfsantrag als
unmittelbare Reaktion auf die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, dass der damalige Hauptantrag den
Erfordernissen des Artikels 83 EPU nicht erfiillt,
eingereicht worden. Die Bestimmung, dass die PVC-freie
Ummantelung aus Polypropylen oder vernetztem
Polyethylen besteht, sei zu erwarten gewesen, weil
diese Polymere als Beispiele bereits im Abschnitt
[0040] der Anmeldung (EP 1 132 927 A2) aufgefihrt

worden seien.

Da lediglich ein einziger Hilfsantrag eingereicht

worden sei, und da dies durch den Verhandlungsverlauf
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hervorgerufen worden sei, liege kein

Verfahrensmissbrauch vor.

Die Nichtberiicksichtigung des Hilfsantrags durch die
Einspruchsabteilung stelle eine schwerwiegende
Verletzung des rechtlichen Gehors dar, die eine

Rickzahlung der Beschwerdegebiihr rechtfertige.

Die Beschwerdegegnerin 2 argumentierte im Wesentlichen

wie folgt.

Der Einwand unter Artikel 83 EPU sei bereits in beiden
Einspruchsschriften erhoben und in der Ladung der
Einspruchsabteilung diskutiert worden. Die Entscheidung
zu diesem Thema habe lediglich die vorlaufige Meinung
der Abteilung bestatigt und konne daher nicht

iberraschend gewesen sein.

Die Patentinhaberin habe in der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung zugegeben, dass sie den
Hilfsantrag aus verfahrenstaktischen Grinden nicht

friher eingereicht habe.

Die Frage der Zulassigkeit des Hilfsantrags sei in der
mindlichen Verhandlung ausfiihrlich diskutiert worden
und die Einspruchsabteilung habe bei ihrer Entscheidung
die richtigen Kriterien in Betracht gezogen. Deshalb

liege keine Verletzung des rechtlichen Gehoérs vor.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin 1 beziiglich der
Zulassigkeit des Antrags der Beschwerdefiihrerin
betrafen nur Regel 137 (4) EPU und sind daher fir diese

Entscheidung nicht relevant.
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Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. In dem der Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefliigten Bescheid vom 24. Juni 2016 wurde den
Parteien die vorlaufige Meinung der Kammer mitgeteilt,
dass der einzige Antrag der Beschwerdefiihrerin nicht
zuzulassen sei, so dass die Beschwerde erfolglos
bleiben werde. Die mindliche Verhandlung wurde demnach
lediglich wegen des diesbeziglichen Hilfsantrags der
Beschwerdefihrerin anberaumt. Die Beschwerdefilthrerin
hat anschlieRBend mit Schreiben vom 4. Oktober 2016
erklart, dass sie an dieser Verhandlung nicht
teilnehmen werde. Nach standiger Rechtsprechung (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Europaischen
Patentamts, 8. Auflage 2016, III.C.2.3.1) ist eine
solche Erklarung als Riucknahme des Antrags auf
mundliche Verhandlung zu werten. Die Kammer ist daher

in der Lage ohne miindliche Verhandlung zu entscheiden.

3. Mit der Beschwerdebegrindung vom 30. Marz 2012
beantragte die Beschwerdefihrerin, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage eines Antrags aufrecht zu erhalten, dessen
Anspriche identisch mit den in der mindlichen
Verhandlung vom 8. November 2011 als Hilfsantrag
eingereichten Anspriichen sind. Dieser Antrag ist wvon
der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassen
worden. GemaR Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern hat die Kammer die Befugnis einen
solchen Antrag nicht zuzulassen. Nach der relevanten

Rechtsprechung beziglich der Uberpriifung
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erstinstanzlicher Ermessungsentscheidungen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 8. Auflage, 2016, IV.E.3.6) sollte eine
Beschwerdekammer "sich nur dann UtUber die Art und Weise,
in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeiibt hat,
hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die
erste Instanz ihr Ermessen nach MaBgabe der falschen
Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien
oder in willkiirlicher Weise ausgeiibt hat". Unter Punkt
IV.E.4.3.2 a) der oben genannten
Rechtsprechungsiibersicht wird zudem ausgefihrt, dass
diese Bestimmung ebenfalls unter den Umstanden des
vorliegenden Falls gilt, d.h. im Falle einer
Entscheidung tber die Zulassung eines Antrags, der
bereits von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren
zugelassen worden ist. Die Kammer teilt diese

Auffassung.

Zu den Argumenten der Beschwerdefihrerin beziiglich der

Zulassung dieses Antrags merkt die Kammer folgendes an:

- Die Frage, ob die Anderung im neuen Antrag zu
erwarten gewesen ware, ein Kriterium das an sich
nicht falsch ist, geht ins Detail der
Ermessungsentscheidung der Einspruchsabteilung. Sie
ist daher fiir die Uberpriifung dieser Entscheidung
durch die Kammer nicht relevant.

- Obwohl die Frage des Verfahrensmissbrauchs in der
angefochtenen Entscheidung erwdahnt wird, ist es fir
die Kammer ersichtlich, dass sie fliir die Frage der
Zulassung des Antrags nicht entscheidungserheblich
war. AubBerdem ist aus dem Protokoll der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (siehe
Seite 3, 11. Absatz) ersichtlich, dass die
Patentinhaberin diesen Antrag zumindest teilweise
aus verfahrenstaktischen Grinden nicht friher

eingereicht hatte.
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- Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass der
damalige Hauptantrag den Erfordernissen des
Artikels 83 EPU nicht geniigt, war lediglich eine
Bestatigung der bereits in der Ladung mitgeteilten
vorlaufigen Meinung der Einspruchsabteilung. Es lag
daher keine unerwartete Entwicklung vor, die eine
verspatete Einreichung des Antrags héatte
rechtfertigen konnen.

- Aus dem Protokoll der miindlichen Verhandlung geht
hervor, dass die Frage der Zulassung dieses neuen
Antrags ausfihrlich diskutiert wurde. Aus den
beiden letzten Absdtzen auf Seite 3 des Protokolls
ist ersichtlich, dass, bevor die Entscheidung tilber
die Zulassung getroffen wurde, die Patentinhaberin
ausdriicklich bestatigte, dass sie keine weiteren
Kommentare zu diesem Thema hatte. Eine Verletzung
des rechtlichen Gehdérs kann in diesem Zusammenhang

daher ausgeschlossen werden.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass - bei der
Entscheidung diesen Antrag nicht zuzulassen - die
Einspruchsabteilung die richtigen Kriterien in Betracht
gezogen hat und ihr Ermessen nicht in einer
willkiirlichen Weise ausgelibt hat. Die Kammer sieht
daher keinen Grund sich Uber die Art und Weise, in der
die Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgelibt hat,

hinwegzusetzen.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der einzige
Antrag der Beschwerdefilthrerin auch im
Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen ist (vgl. Artikel
12 (4) VOBK), so dass die Beschwerde erfolglos bleiben
muss. Damit besteht eine der Vorbedingungen der Regel
103 (1) (a) EPU fur eine Riuckzahlung der
Beschwerdegebiihr nicht. AuBerdem, wie oben erwahnt, ist

die Kammer der Meinung, dass es keine Verletzung des
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rechtlichen Gehors gab, die eine Rickzahlung
rechtfertigen konnte. SchlieRlich, da kein zuldssiger
Antrag vorliegt, der als Verfahrensgrundlage dienen
konnte, kommt auch eine Zurilickverweisung an die erste

Instanz nicht in Betracht.

Den Antragen der Beschwerdegegnerinnen, die Beschwerde
zurlickzuweisen, waren somit stattzugeben. Folglich
waren ebenfalls die Antrage der Beschwerdefithrerin auf
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr sowie auf

Zurickverweisung an die erste Instanz zurlickzuweisen.



Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

T 0182/12

2. Die Antrage der Beschwerdefilthrerin auf Rickzahlung der

Beschwerdegebihr sowie auf Zurickverweisung an die

erste Instanz werden zurlckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin:

U. Bultmann
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elektronisch als authentisch bestatigt

Der Vorsitzende:



