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A. Sachverhalt und Verfahren

[Der folgende Text von Teil A ist — von redaktionellen Anderungen sowie dem letzten Absatz der
folgenden Nr. 1 abgesehen — der Mitteilung geman Artikel 13 und 14 (2) der Verfahrensordnung
der Grofden Beschwerdekammer, im Folgenden: ,Mitteilung der GBK® oder ,Mitteilung®, wortlich

entnommen.]

1. Gegenstand des Uberpriifungsantrags

Der Uberpriifungsantrag der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.05 in der Beschwerdesache T 1942/21. Die Beschwerde der
Patentinhaberin betraf die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher diese das
europaische Patent Nr. 3 293 159 wegen mangelnder Ausfihrbarkeit widerrufen hatte. Die
Beschwerdekammer wies die Beschwerde zurlick. Sie sah den Hauptantrag als nicht gewahrbar
an, weil die Erfindung gemal dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht ausfihrbar sei und

Artikel 100(b) EPU somit der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegenstehe. Den
Hilfsantrag beriicksichtigte sie gemaf Artikel 13 (2) VOBK mangels Vorliegens auf3ergewohnlicher

Umstande nicht.

Die Entscheidung wurde in der mindlichen Verhandlung vom 19. Januar 2024 verkindet, und die
mit Entscheidungsgriinden versehene schriftliche Entscheidung wurde am 22. Februar 2024 dem

Postdienstleister Gbergeben.

Die Bezeichnung der Erfindung lautet: ,Verfahren zum Brennen von Kalk oder Zement mit

Synthesegas®.

Die Antragstellerin beantragte im Uberpriifungsantrag,
1) die vorgenannte Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer aufzuheben und die
Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer anzuordnen sowie

2) alle Mitglieder der Kammer zu ersetzen.

Der Uberpriifungsantrag der Patentinhaberin und Beschwerdefiihrerin im Verfahren vor der
Beschwerdekammer wurde auf die folgenden beiden Griinde gestutzt:

Ad 1) Die Beschwerdekammer hat entschieden, ohne Gber einen hierfir relevanten Antrag, namlich
uber den in der mindlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag, zu entscheiden (Regel 104 b) im
Zusammenhang mit Art. 112a (2) d), wodurch als Folge auch der Anspruch auf rechtliches Gehor
verletzt ist (Art. 112a (2) ¢))

Ad 2) Es besteht zumindest der Anschein, dass hier ein Fall von Art. 24(1) EPU (persoénliches
Interesse) vorliegt, sodass Art. 112a (2) a) zum Tragen kommt.
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(Bei engzeiligen Passagen handelt es sich jeweils um Zitate; Hervorhebungen in Fettdruck, auch in

Zitaten in dieser Mitteilung, sind solche der GroRen Beschwerdekammer — GBK.)

In der miindlichen Verhandlung vor der GBK nahm die Antragstellerin den Uberpriifungsantrag
bezuglich des zweiten Uberpriifungsgrundes (,Ad 2“) zuriick. Da das Vorbringen im
Uberpriifungsantrag zum zweiten Grund auch in Zusammenhang mit dem ersten steht, wird es
unten (unter Nr. 2.2) dennoch wiedergegeben. Dessen rechtliche Beurteilung unabhangig vom
ersten Grund ist hingegen nicht veranlasst (siehe hierzu die vorlaufige Meinung der GBK in der
Mitteilung unter Nr. B.1.3 zur Zulassigkeit des Uberpriifungsantrags in Bezug auf den zweiten
Grund).

In der mindlichen Verhandlung vor der GBK stellte die Antragstellerin die Schlussantrage,
- die zu uberprifende Entscheidung aufzuheben und

- das Verfahren vor der Technischen Beschwerdekammer wieder zu eroffnen.

2. Die beiden urspriinglich geltend gemachten Uberprifungsgriinde

2.1 Ubergehen eines relevanten Antrages (Artikel 112a (2) d) EPU i.V.m.
Regel 104 b) EPU) und Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehor (Artikel 112a (2) ¢)
i.vV.m. Artikel 113 (1) EP0)

Zusammenfassung

Die Nichtberlcksichtigung des Hilfsantrags sei zu Unrecht erfolgt.

Kein Patentinhaber kbnne damit rechnen, dass — wie vorliegend — erstmals in der mindlichen
Beschwerdeverhandlung eine Rechtsfrage grundsatzlicher Bedeutung anders beantwortet werde
als bis dahin. (Siehe hierzu die ,Vorfrage“ unten.)

Wenn dies der Fall sei, dann lagen au3ergewdhnliche Umstande im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK
vor. Ein in Reaktion auf die abweichende Antwort in der miindlichen Verhandlung eingereichter
Hilfsantrag sei zuzulassen, wenn die Bedingungen von Artikel 13 (1) VOBK — wie hier — erfiillt

seien. (Siehe hierzu die ,Hauptfrage“ unten.)

Vorfrage: lberraschender Verfahrensverlauf?

Es widerspreche der Verfahrensékonomie, Hilfsantrage fur alle Eventualitaten bereits im
Einspruchsverfahren oder spatestens mit der Beschwerdebegriindung zu verlangen.
Hilfsantrage sollten daher nur fir einen absehbaren Verfahrensverlauf aufgestellt werden, und

somit sei hier die Vorfrage entscheidend, ob der Verfahrensverlauf absehbar gewesen sei.
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Die Idee, die der vorliegenden Erfindung zu Grunde liege, bestehe darin, in einem Zweibett-
Wirbelschichtvergaser ,minderwertigen Brennstoff* zu vergasen. Normalerweise wirden
Holzhackschnitzel oder Holzpellets, also ,hochwertiger Brennstoff, vergast, wobei ein
Synthesegas erhalten werde, das rund 8 Vol.-% Methan enthalte. Vergase man ,minderwertigen
Brennstoff‘, so sei der Methananteil des Synthesegases deutlich héher als bei ,hochwertigem

Brennstoff*, im Ausflhrungsbeispiel habe er bei 16 % gelegen.

Aus diesem Grunde sei bei der Patentanmeldung (u.a.) der hdhere Methananteil im Synthesegas
als kennzeichnendes Merkmal gewahlt worden, und als Untergrenze sei der Mittelwert zwischen
,hormalem® Synthesegas von 8 Vol.-%, und dem beim Ausflihrungsbeispiel entstandenen
Synthesegas von 16 Vol.-%, gewahlt worden, d.h. es sei eine Untergrenze von 12 Vol.-% flr den

Methananteil als kennzeichnendes Merkmal gewahlt worden.

Die Einspruchsabteilung habe das Patent widerrufen, weil nach ihrer Ansicht das
Ausfuhrungsbeispiel nicht nacharbeitbar ware. Es ware nicht ausreichend beschrieben, wie die

hohen Methananteile erreicht werden konnten.

Gegen diese Entscheidung habe die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt und ausfihrlich
belegt, dass der hohe Methananteil zwangslaufig entstehe, wenn ,minderwertiger Brennstoff* im

Zweibett-Wirbelschichtvergaser vergast werde; zusatzliche Mallnahmen seien nicht erforderlich.

In der vorlaufigen Meinung der Beschwerdekammer (nachfolgend auch: ,Ladungsbescheid®) sei
diesen Ausfiihrungen gefolgt und klar festgestellt worden, dass die Ansicht der
Einspruchsabteilung nicht zutreffe; die Sache ware so eindeutig zu Gunsten der Patentinhaberin
zu entscheiden, dass beiden Beteiligten nahe gelegt worden, den Antrag auf Verhandlung
zurtickzuziehen. Die Einsprechende sei diesem Wunsch (anders als die Patentinhaberin) nicht

nachgekommen.

In der mindlichen Verhandlung sei es — fur die Patentinhaberin véllig Gberraschend — Uberhaupt
nicht um die Frage gegangen, ob das Ausfuhrungsbeispiel nacharbeitbar sei, sondern um eine

Rechtsfrage grundsatzlicher Bedeutung: Sind einseitig offene Zahlenbereiche zulassig?

Es habe fur den Vertreter der Patentinhaberin aufgrund der vorlaufigen Stellungnahme
(nachfolgend auch: ,Ladungsbescheid®) kein Anlass bestanden, sich auf diese Frage
vorzubereiten. Er sei namlich der festen Uberzeugung gewesen, dass einseitig offene
Bereichsangaben nach der Rechtsprechung zuldssig seien, habe dies aber mangels einer
Mdglichkeit der Vorbereitung auf diese Frage offensichtlich nicht Uberzeugend genug ausflihren

kénnen. Aus dem Gedachtnis heraus habe der Vertreter der Patentinhaberin entsprechend
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https://www.epo.org/de/legal/case-law/2022/clr ii ¢ 5 5 2.html (Link zu dem mit ,Durch offene

Bereichsangaben definierte Parameter” Uberschriebenen Abschnitt der Publikation des EPA:
Rechtsprechung der Beschwerdekammern,10. Auflage, 2022, im Folgenden auch:

,Rechtsprechung“) argumentiert.

Die von der Beschwerdekammer festgestellte Unzulassigkeit von einseitig offenen
Bereichsangaben widerspreche der bisherigen Rechtsprechung diametral. Hierzu macht die
Antragstellerin ausfihrliche Darlegungen. In einem solchen Fall sollte gemaf Artikel 21 der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern die GroRe Beschwerdekammer befasst werden,
worauf der Vertreter in der mundlichen Verhandlung auch ausdricklich hingewiesen habe.
(Anmerkung der GBK: Ein formlicher Antrag wurde nicht gestellt.) Dennoch habe die
Beschwerdekammer die Unzuldssigkeit von sich aus festgestellt, wobei die Begriindung in der

schriftlichen Entscheidung sogar in sich unlogisch sei.

Die Beschwerdekammer flihre in diesem Zusammenhang (engerer Bereich nicht geoffenbart,
obwohl ein breiterer Bereich sehr wohl geoffenbart ist) vier Entscheidungen an, bei denen aber

immer das einschrankende Merkmal selbst nicht ausreichend geoffenbart gewesen sei.

Die Ubrigen von der Beschwerdekammer zitierten Entscheidungen seien ohnedies zu dem
Ergebnis gelangt, dass einseitig offene Bereichsangaben zulassig seien.
Daher stelle die vorliegende Entscheidung eine unvorhersehbare Anderung der Rechtsprechung

dar.

Es gebe keinen Hinweis in der bisherigen Rechtsprechung, dass wegen einer Untergrenze auch
eine Obergrenze notwendig sei (oder umgekehrt), wovon die Beschwerdekammer aber

offensichtlich ausgegangen sei.

Zur Hauptfrage: Reaktion mit Hilfsantrag auf liberraschende Wendung des Verfahrens zu

berticksichtigen?

Zu behaupten, dies hatte vorausgesehen werden konnen, sei ein vollig Uberzogener Anspruch an
Patentanwalte. Die Beschwerdekammer selbst habe die Problematik des "einseitig offenen
Zahlenbereichs" in ihrer vorlaufigen Stellungnahme nicht erkannt.

Dennoch werde unter Punkt 2 der angegriffenen Entscheidung dargelegt, dass dieses Problem flr

die Patentinhaberin erkennbar gewesen ware.

Im vorhergegangenen Verfahren sei von der Patentinhaberin der Einwand der fehlenden

Obergrenze, insbesondere auch in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, immer im
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Zusammenhang mit der mangelnden Nacharbeitbarkeit des Ausflihrungsbeispiels gesehen
worden. Wenn die Herstellung eines Synthesegases mit 16 Vol.-% Methan gemaf
Ausfihrungsbeispiel als unmdéglich angesehen werde, ja sogar bezweifelt werde, dass die
Untergrenze von 12 % erreicht werden kénne, dann seien héhere Anteile naturgemal erst recht
nicht herstellbar.

Die Beschwerdekammer fuhre in ihrer Entscheidung Punkte an, aus denen erkannt hatte werden
kdénnen, dass die Frage der fehlenden Obergrenze diskutiert werden wurde. Im Nachhinein kénne
man solche Hinweise sicherlich finden, aber man miisse bedenken, dass die Einsprechende
zahlreiche Argumente vorgebracht habe. Im Vorhinein seien diese Hinweise nicht oder jedenfalls
nicht leicht erkennbar gewesen, wie die Beschwerdekammer mit ihrer vorlaufigen Stellungnahme
selbst beweise. Mit einer Anderung der Rechtsprechung im (einfachen) Beschwerdeverfahren
kdnne auch ein noch so sorgfaltig vorbereiteter Patentanwalt nicht rechnen. Allein aus diesem
Grund ware eine entsprechend rechtzeitige Information beztiglich dieser ,drohenden Gefahr* mit
einer Moglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und mit einem Hilfsantrag entsprechend zu reagieren,
zwingend geboten gewesen, um den Anspruch auf rechtliches Gehoér zu wahren.

Es sei zweifellos die naheliegendste Reaktion, wenn die Beschwerdekammer einen einseitig
offenen Zahlenbereich flr unzulassig ansehe, eine zweite Grenze einzufihren, was im Zuge der
mundlichen Verhandlung auch durch Aufstellen eines Hilfsantrags erfolgt sei. Dass dieser
Hilfsantrag als verspatet zurtickgewiesen worden sei, sei ein Verstol} gegen den Anspruch auf

rechtliches Gehor.

Der Anspruch auf rechtliches Gehor sei nur dann gewahrt, wenn bei einer Gberraschenden
Wendung des Verfahrens auf diese tUberraschende Wendung reagiert werden kénne. Eine (auch
fur die Beschwerdekammer selbst) Gberraschende Wendung des Verfahrens sei ein ,stichhaltiger
Grund daflr, dass auf3ergewohnliche Umstande vorliegen® (Artikel 13 (2) VOBK). Damit liege die
Zulassung des Hilfsantrags im Ermessen der Beschwerdekammer nach Artikel 13 (1) VOBK.
Dabei sei (u.a.) zu beriicksichtigen, ob "die Anderung zur Lésung der ... aufgeworfenen Frage"
geeignet ist, "ferner ob die Anderung der Verfahrensékonomie abtréglich ist, und bei Anderung ...
eines Patents, ob der Beteiligte aufgezeigt hat, dass die Anderung prima facie die aufgeworfenen
Fragen ausraumt und keinen Anlass zu neuen Einwanden gibt". Wenn ein Patent — wie vorliegend
— wegen einer fehlenden Obergrenze eines Zahlenbereichs widerrufen werde, dann sei die
Einfihrung einer Obergrenze zweifellos zur Losung der aufgeworfenen Frage geeignet, raume die
aufgeworfene Frage aus und gebe keinen Anlass zu neuen Einwanden, sodass dies auch der
Verfahrensdkonomie nicht abtraglich sei. Die ,Ablehnung“ des Hilfsantrags habe einen

Ermessensmissbrauch dargestellt.
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2.2 Zumindest Anschein eines personlichen Interesses (Artikel 112a (2) a) i.V.m.
Artikel 24 (1) EPU) und mangelndes faires Verfahren

Der gesamte Verfahrensablauf werfe ein ,schiefes Licht“ auf das Vorgehen der
Beschwerdekammer. In der mindlichen Verhandlung werde eine Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung diskutiert — und dann in unvorhersehbarer Weise entschieden, auf die es keinen
Hinweis in der vorlaufigen Stellungnahme gegeben habe. Diese vorlaufige Stellungnahme habe
die Patentinhaberin bzw. deren Vertreter in die Irre gefiihrt, in falscher Sicherheit gewiegt. Der Sinn
der vorlaufigen Stellungnahme sei es, dass sich die Beteiligten auf die Fragen, die in der
Verhandlung diskutiert werden, vorbereiten kénnen. Ein entsprechender Hilfsantrag werde als
verspatet zurickgewiesen, weil der Vertreter diese Wendung des Verfahrens hatte vorhersehen
mussen, obwohl die Beschwerdekammer selbst bei Abfassung der vorlaufigen Stellungnahme
dazu nicht in der Lage gewesen sei. Durch dieses Vorgehen sei der Anschein einer Befangenheit

entstanden.

Ein gewisses Mindestmal} an ,Manuduktionspflicht sei auch ohne gesetzliche Anordnung in jedem
Verfahren zwingend geboten, um ein “faires Verfahren" zu gewahrleisten. Aus diesem Grunde
werde von der Beschwerdekammer die vorlaufige Stellungnahme abgegeben. Wenn also die
Beschwerdekammer einen einseitig offenen Zahlenbereich als problematisch ansehe, sollte sie
dies dem Patentinhaber so rechtzeitig kommunizieren, dass er Gelegenheit habe, diesen Mangel
zu beheben. Das sei der Sinn von Regel 100 (2) EPU. Im vorliegenden Fall habe die
Beschwerdekammer dies nicht nur unterlassen, sondern einen entsprechenden Hilfsantrag, der

ohne Anleitung gestellt worden sei, abgelehnt. Damit liege hier kein faires Verfahren mehr vor.

An dem Ublichen Bemulihen der Beschwerdekammern des EPA, Patente nicht aus formalen
Grinden zu Fall kommen zu lassen, fehlte es der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zur
Ganze ...

Die Entscheidung lasse sich also wie folgt zusammenfassen: Die Beschwerdekammer verlangt
vom Patentinhaber, dass er auf Grund eines Einspruchs, in dem (wie Ublich) viele aussichtslose
Argumente vorgebracht werden, erkennt, dass eines dieser Argumente bei Anderung der
Rechtsprechung relevant werden kénnte und dementsprechend Hilfsantrage aufstellt, obwohl die
Beschwerdekammer selbst in ihrer vorlaufigen Stellungnahme nicht in der Lage gewesen sei,
dieses Argument zu erkennen. Das sei kein faires Verfahren.

[Ende der Wiedergabe aus der Mitteilung.]
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3. Vorbringen der Antragstellerin in der mindlichen Verhandlung vor der GBK

Zur Frage des Vorliegens auRergewdhnlicher Umstande nach Absatz 2 von Artikel 13 VOBK
vertrat die Antragstellerin zu Beginn ihrer Ausflihrungen den folgenden Standpunkt: Nach dessen
Absatz 3 musse, wenn ein neues ,Argument” der Einsprechenden in der mindlichen Verhandlung
zugelassen werde, auch ohne das Vorliegen aulRergewohnlicher Umstande, die Patentinhaberin
das Recht haben zu replizieren, und zwar insbesondere durch einen neuen Hilfsantrag. Hier habe
die Einsprechende erstmals in der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eine
neue Obergrenze geltend gemacht. (Siehe dazu genauer sogleich weiter unten in diesem
Abschnitt.)

Unabhangig hiervon meinte die Antragstellerin zur Auslegung des Begriffs ,au3ergewdhnliche
Umstande* im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK, die VOBK stehe in der Normenhierarchie unterhalb
der in Artikel 164 (2) EPU genannten Rechtsvorschriften, insbesondere der Ausfihrungsordnung.
Anders als letztere sei die - in Artikel 23 EPU aufgefiihrte - VOBK nicht Bestandteil des
Ubereinkommens und damit mit diesem nicht ,gleichwertig“. Aus Artikel 101 EPU folge, dass ein
Patent aufrecht zu erhalten sei, wenn ein ,brauchbarer Hilfsantrag vorliege.

Die VOBK diirfe Ziel und Geist des Ubereinkommens nicht widersprechen: Im vorliegenden Fall
sei entweder deren Artikel 13 nicht anzuwenden oder miisse entsprechend, d.h. im Sinne der
Zulassung bzw. Berlicksichtigung des Hilfsantrags, ausgelegt werden. Die Kammern versuchten
Ublicherweise, Patente aufrechtzuerhalten, selbst in den Fallen der reformatio in peius.
»Auflierordentliche Umstande* lagen immer dann vor, wenn ein Patent erteilt oder aufrechterhalten

werden konnte.

Zum Einspruchsverfahren insgesamt flihrte die Antragstellerin aus, die Einspruchsschrift habe auf
mehrere Grenzwerte Bezug genommen. Hingegen sei nach der vorlaufigen Stellungnahme der
Beschwerdekammer die Beanspruchung zusatzlicher Grenzwerte nicht erforderlich gewesen. In
der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer habe diese hingegen die umgekehrte
Auffassung vertreten. Die Frage fur die Antragstellerin laute, ob sie diese hatte friiher erkennen
und einen Hilfsantrag friher stellen kénnen. Gegen Ende der mindlichen Verhandlung sei nur von
einer Obergrenze fiir Methan die Rede gewesen, eine Anderung der Werte der anderen
Bestandteile des Synthesegases sei als nicht notwendig erachtet worden. Nachdem Methan damit
wesentlich geworden sei, sei die Rechtsprechung zu einseitig offenen Zahlenbereichen relevant

geworden.

In diesem Zusammenhang sei auch der Grundsatz von Treu und Glauben zu bertcksichtigen: Wie
hatte die Patentinhaberin die Auffassung der Einspruchsabteilung, die Erfindung gemafl Anspruch

1 sei ,nicht Uber den gesamten Bereich ausfiihrbar®, in den Griff bekommen kénnen? Vor der
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ersten Instanz habe sie ihre Hilfsantrage zurickgenommen wegen des Einwands der

Einspruchsabteilung, das Ausflihrungsbeispiel sei nicht nacharbeitbar.

Das Thema Obergrenze habe in der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht
diese, sondern die Einsprechende erstmals vorgebracht und untermauert. Sie habe insbesondere
behauptet, ein Methangehalt von 20 bis 25 Vol.-% sei nicht erzielbar. Das sei neues
Tatsachenvorbringen, welches die Antragstellerin allerdings nicht gertigt habe. Das urspringliche
Vorbringen in der Einspruchsschrift habe sich auf alle Komponenten des Synthesegases bezogen,

sei ein ,Rundumschlag“ gewesen. (Siehe hierzu die Einspruchsschrift, unten unter Nr. 4.2.1.)

Die in der Mitteilung der GBK gemalf’ Artikel 13 und 14 (2) VOGBK (unter Nr. B.11.3.4.2) zitierten

Entscheidungen stltzten nicht deren (vorlaufige) Meinung, sondern diejenige der Antragstellerin:

- In T 995/18 sei — anders als vorliegend — ein Hilfsantrag zugelassen worden, da nur ein
kritisierter Unteranspruch gestrichen worden sei. Das sei vergleichbar mit dem
vorliegenden Fall.

- In T 2843/19 hatte neues Vorbringen nicht von Amts wegen berticksichtigt werden dirfen.

Das spreche ebenfalls fir die Antragstellerin.

Die im Zusammenhang mit diesen beiden Entscheidungen gemachte Aussage der GBK:
,Nachdem die Frage der fehlenden Obergrenze bereits aus der Akte erkennbar war ... treffe ganz

bestimmt nicht zu.

SchlieBlich zitierte die Antragstellerin eine neue Entscheidung zu einseitig offenen Bereichen:

T 1977/22. Bei 13 dort zitierten Entscheidungen sei es nicht um Anspriiche auf Verfahren, wie
vorliegend, sondern auf Produkte gegangen. Die in der zu Uberprifenden Entscheidung zitierte
Entscheidung im Fall T 1697/12, die als einzige Begriindung fir das Erfordernis einer Obergrenze
gedient habe, sei ebenfalls auf einen Anspruch auf ein neues Produkt bezogen. Die Antragstellerin
habe auch deswegen keinen Hilfsantrag gestellt, da sie nicht gedacht hatte, dass die vorgenannte

Auffassung in der Rechtsprechung zu Produkten umgelegt werden wurde auf Verfahren.

4. Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer

Die GBK halt es fiir erforderlich, zur Uberpriifung des Vorbringens der Antragstellerin relevante
Ausziige aus Dokumenten betreffend das Verfahren vor der Einspruchsabteilung und sodann der

Beschwerdekammer wiederzugeben.
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4.1 Anspruch 1 des Hauptantrags

Der erteilte, unabhangige Verfahrensanspruch 1 des Hauptantrags (nachfolgend auch ,der
Anspruch®) lautet:

Verfahren zum Brennen von Kalk oder Zement, bei dem Synthesegas erzeugt und gegebenenfalls
zusammen mit fossilen Brennstoffen zum Brennen des Kalks oder Zements verwendet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass im Synthesegas der Anteil von Methan mehr als 12 Vol-%,
vorzugsweise mehr als14 Vol-%, betragt und dass das Volumsverhaltnis von Methan zu
Kohlenmonoxid zumindest 6:10, vorzugsweise zumindest 8:10, betragt.

4.2 Verfahren vor der Einspruchsabteilung

4.2.1 Einspruchsschrift, S. 9 (ab oberhalb der Seitenmitte) zum Einspruchsgrund des
Artikel 100b) EPU

... Der Fachmann sieht sich daher bei der Nacharbeit des Ausfiihrungsbeispiels mit einer Vielzahl
von zu lésenden Problemen konfrontiert, deren Losung ein zuldssiges einfaches Experimentieren
mit einer geringen Anzahl von Parametern deutlich Ubersteigt. Deshalb kann der Fachmann das
Ausflhrungsbeispiel nicht nacharbeiten.

Unter der bestrittenen Annahme, dass ihm das gelange, dann erhielte er genau das in Abs. [0030]
spezifizierte Synthesegas:

,[0030] Dabei ergab sich ein Synthesegas mit folgender Zusammensetzung:
Wasserstoff 35 vol%
Kohlenmonoxid 14 vol%
Kohlendioxid 23 vol%
Methan 16 vol%
Stickstoff 3 vol%*“ (PS [Patentschrift], Abs. [0030], Anmerkung: 9 vol% des Synthesegases
bleiben folglich unbestimmt).

Der Anspruch 1 schitzt beispielsweise auch ein Verfahren bei dem ein Synthesegas mit folgender
veranderter Zusammensetzung erzeugt wird:

Wasserstoff 3 vol%

Kohlenmonoxid 4 vol%

Kohlendioxid 23 vol%

Methan 45 vol%

Stickstoff 0 vol%

Dieses Synthesegas ware nach Abs. [0009] vorteilhaft, weil es einen hoheren Heizwert (bezogen
auf das Volumen) hat. Auch der reduzierte Stickstoffanteil sowie der reduzierte CO2-Anteil waren
vorteilhaft. Die PS gibt aber keinen Hinweis darauf, wie ein solches Synthesegas erzeugt werden
kénnte, obwohl es anspruchsgemal ist.

Daher kann der Fachmann die vermeintliche Erfindung nicht im gesamten beanspruchte Umfang
ausflihren.
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4.2.2 Weiteres Vorbringen der Einsprechenden (It. Entscheidung der Einspruchsabteilung,
Nr. 3.3.1, Seite 4 oben)

Fir die OP [Einsprechende] kehrt sich die Beweislast um, da zum einen das Ausflihrungsbeispiel
nicht nacharbeitbar ist und die Fachliteratur, insbesondere die D7 mit den Tabellen 11.2 und 11.6
(Seiten 620 und 621), aufzeigt, dass ein Methangehalt von Uber 12 Vol.-% am oberen Rand der
ublichen Gehalte liegt. Die D7, die in Kapitel 11 die bisher bekannten Daten zur
Vergasertechnologie zusammenfasst, kdnne dabei zum anderen nachprufbaren Fakten
gleichgesetzt werden. Fir die Ausflihrung Gber den gesamten Anspruchsbereich, d.h. fir die
weiteren vom Anspruchswortlaut erfassten Synthesegaszusammensetzungen (z.B. Methangehalte
von 18 oder 20 Vol.-%),gébe es zudem weder in der Streitschrift noch in der Fachliteratur Hinweise
wie das beanspruchte Synthesegas erzeugt werden kann.

4.2.3 Vorbringen der Patentinhaberin (ebenda, Nr. 3.3.2, Seite 4 Mitte bis Seite 5 Mitte)

Die PI [Patentinhaberin] betont ..., dass sich das Patent an den Fachmann richtet und fasst das
Kernkonzept des Streitpatents zusammen als die Bereitstellung eines Synthesegases umfassend
»,mehr‘ Methan" und ,weniger® Kohlenmonoxid. Der Kern liege daher nicht in einer Optimierung,
sondern der Erkenntnis, dass sich ein Produktgas, in der der Methanisierung gerade nicht
entgegengesteuert wurde, sich bereits flr den Einsatz als Brennstoff fur die Herstellung von Kalk
oder Zement eignet. ...

Konkrete Angaben der Patentinhaberin zur Ausfiihrung Uber den gesamten Anspruchsbereich

werden in der Entscheidung nicht referiert.

4.2.4 Entscheidung der Einspruchsabteilung (Entscheidungsgriinde)

4.2.4.1 Der Kern (Beginn von Nr. 3.3.4, S. 8 oben)

Kernpunkt des Streitpatents ist es ein Synthesegas zu erzeugen und fur die weitere Verwendung
bei der Herstellung von Kalk oder Zement bereitzustellen, wobei das Synthesegas zwei Kriterien
erfullen soll, namlich 1) einen Methangehalt Gber 12 Vol.-% und 2) ein Volumen-Verhaltnis von
Methan: Kohlenmonoxid von mindestens 6:10,

4.2.4.2 Schlussfolgerung (letzter Absatz von Nr. 3.3.4, zweitletzter Absatz auf Seite 10 (vor
Nr. 4))

Die Einspruchsabteilung kommt ... zum Schluss, dass [1] das in der Streitschrift offenbarte
Ausfihrungsbeispiel, insbesondere in Ermangelung einer ausreichenden Anlagenbeschreibung,
nicht nacharbeitbar ist und bereits erfinderisches Wirken erfordern wirde. [2] AuBerdem liegt
keine brauchbare technische Anleitung vor wie die beanspruchte Erfindung Gber den
gesamten beanspruchten Bereich ausgefiihrt werden kann. Auch kann die Fachfrau / der
Fachmann aufgrund der noch nicht ausgereiften / kommerzialisierten Technologie nicht mit
"allgemeinem" Fachwissen kompensieren. Die Ausfiihrung tber den gesamten beanspruchten
Bereich kann daher nicht mittels weniger, zielgerichteter Versuche realisiert werden. Die Erfindung
ist daher nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ohne unzumutbaren
Aufwand ausfihren kénnte.
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4.2.4.3 Begrindung der fehlenden Ausfuhrbarkeit Uber den gesamten Anspruchsbereich
(Nr. 3.3.4, Seite 9 Mitte)

Da die D7 in der Tabelle 11.4 (Seite 621) klar zeigt, dass insbesondere die Bauart des Reaktors
signifikanten Einfluss auf die Zusammensetzung des erhaltlichen Produktgases hat und die untere
Grenze von 12 Vol.-% fur den Methangehalt fur die in D7 ausgewerteten Vergaser am deutlich
oberen Bereich (wenn nicht au3erhalb) liegt (Tabellen 11.2 bis 11.5), ware es zudem fur die
Ausflhrbarkeit Uber die gesamte Breite unbedingt erforderlich, dass der Fachfrau / dem Fachmann
eine allgemeine technische Anleitung zur Hand gegeben wird, wie (wenigstens) die unter Punkt
3.3.3 genannten Prozessparameter nach anfanglichen Fehlschlagen zu modifizieren sind, um
ein Synthesegas zu erhalten, das den Kriterien Methangehalt und CH4:CO-Verhaltnis gentgt. Eine
derartige technische Anleitung wird jedoch in der Streitschrift nicht offenbart.

Wahrend der mindlichen Verhandlung vertrat die Pl die Position, es sei flr die Erhéhung des
Methangehalts lediglich die Temperatur zu erniedrigen.

Die Einspruchsabteilung erlautert sodann, warum sie diese Position nicht Uberzeugt hat.

4.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer

4.3.1 Beschwerdebegriindung (Patentinhaberin) (Seiten 19 unten bis 20 Mitte)

Ausflhrungen finden sich lediglich zum nachfolgenden Satz aus dem o0.g. Auszug aus der
Entscheidung:

[Es] ware ... zudem flr die Ausfihrbarkeit Gber die gesamte Breite unbedingt erforderlich, dass der
Fachfrau / dem Fachmann eine allgemeine technische Anleitung zur Hand gegeben wird, wie
(wenigstens) die unter Punkt 3.3.3 genannten Prozessparameter nach anfanglichen Fehlschlagen
zu modifizieren sind, ...

Die Antwort der Patentinhaberin hierauf lautet im Kern, es seien keine derartigen Fehlschlage zu

erwarten:

Das ware fur die Ausfuhrbarkeit der Erfindung nur dann erforderlich, wenn solche "anfangliche
Fehlschlage" zu erwarten waren. Wie aber aus dem Streitpatent hervorgeht, ist das keinesfalls der
Fall: Beim Ausfiihrungsbeispiel betragt der Methananteil 16% und das Verhaltnis Methan :
Kohlenmonoxid mehr als 11:10. Im Patent verlangt wird ein Methananteil von zumindest 12% und
ein Verhaltnis Methan : Kohlenmonoxid von mindestens 6:10. Dass sich bei anderen Reaktoren
die Werte um mehr als ein Viertel (!) bzw. um mehr als rund die Halfte unterscheiden, ist
absolut nicht zu erwarten, wie sich auch aus den nachfolgend beschriebenen weiteren
Versuchen ergibt.

Diese Beschreibung findet sich unter Teil ,B) Weitere Versuche® (siehe dazu unten, in Abschnitt

B.11.3.7.1.3 unter ,Schlussfolgerungen aus dem Verlauf des Verfahrens®).
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4.3.2 Beschwerdeerwiderung (Einsprechende)

In der Entscheidung der Beschwerdekammer wurden als Fundstellen in der
Beschwerdeerwiderung ,Seite 6, erster Absatz” sowie Seite 10, Punkt (i), zitiert. Die erstere

Fundstelle lautet (in um den unten auf Seite 5 beginnenden Satzteil erweiterten Umfang):

Noch gar nicht berlcksichtigt ist dabei, dass die beanspruchte Erfindung einen sehr weiten Bereich
der CH4- Konzentration und einen ebenfalls sehr weiten Bereich des CH4 zu CO Verhaltnisses
erfasst, aber keinen einzigen Hinweis enthalt, wie eine von 16 Vol-% [Beginn Seite 6] abweichende
CH-Konzentration erreicht werden kdnnte. Das Patent liefert hierzu gar keinen Hinweis:
Beispielsweise ware ein CHs-Anteil von 20 Vol-% und ein CH4 zu CO Verhaltnis von 2:1 vom
Anspruchswortlaut erfasst und technisch erstrebenswert. Auch weil das Patent keinen Hinweis
darauf liefert, ist die Vermutung, das Patent sei im gesamten beanspruchten Umfang ausfihrbar,
eher schwach und die Anforderungen an die ,,sub-missions* (T63/06, ibid.), die zu einer
Zurlckweisung (,to rebut®, T63/06, ibid.) der Vermutung der Ausflihrbarkeit fihren, sind
entsprechend gering.

4.3.3 Mitteilung der Beschwerdekammer gemaf Artikel 15 (1) VOBK (nachstehend auch
,Ladungsbescheid)

Die Kammer war der vorlaufigen Auffassung, dass der Einspruchsgrund des Artikels 100 b) EPU
der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstlinde. Sie beabsichtigte die Zurlickverweisung
an die Einspruchsabteilung und regte (in Nr. 9) die Zuriicknahme des Antrags auf mindliche
Verhandlung fir den Fall an, dass die Kammer bei ihrer vorlaufigen Meinung bleibe. Wortlich fihrte

sie aus:

6.5 Die Kammer ist deshalb der Meinung, dass das Patent in Zusammenschau mit D7 und D6, die
das Fachwissen der Fachperson widerspiegeln, ausreichend Informationen enthalt, um die
beanspruchte Erfindung auszufiihren. ...

4.3.4 Dokumente D6 und D7

Bei D6 und D7, in der Einspruchsschrift als E6 bzw. E7 bezeichnet und von der
Einspruchsabteilung umbenannt (siehe Ladungsbescheid der Einspruchsabteilung), handelt es

sich um folgende Dokumente:

(E6) Experimentelle Untersuchung und Prozess-Simulation der AER-Biomassevergasung zur
Erzeugung eines regenerativen Erdgassubstitutes, Jochen Brellochs, CuvillierVerlag, Goéttingen,
2014

(E7) Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren, Kaltschmitt, M. et al.(Edts.), 2.
Aufl., Berlin: Springer Verlag 2009



-13- R0010/24

4.3.5 Schreiben der Einsprechenden vom 29. November 2023 in Reaktion auf

Ladungsbescheid

Wir greifen nicht an, dass ein Fachmann eine (Abfall-) Mischung mit einer gewtinschten atomaren
Zusammensetzung herstellen kénnte. Das allein gentigt aber nicht, um die Erfindung im gesamten
beanspruchten Bereich ausfiihren zu kénnen, denn ein CHs-Anteil von z.B. 20 Vol% ist auch dann
nicht erreichbar, obgleich er vom Anspruchswortlaut erfasst und winschenswert ware. Auch das
beanspruchte Verhaltnis der Anteile an CH4 und CO ist nicht erreichbar: ...

(Siehe Nr. 4.2, dritter Absatz Seite 2.)

Daher kann der Fachmann ausgehend von dem Streitpatent kein Synthesegas herstellen, dass
[sic] einen CHs-Anteil von z.B. 16% hat und der Bedingung an das Volumenverhaltnis von CH4 zu
CO genugt.

(Siehe Nr. 4.3, Seite 7, letzter Satz des Schreibens.)

[Fortsetzung aus der Mitteilung der GBK]
5. Die zu Uberprifende Entscheidung

5.1 Hauptantrag

Zum Hauptantrag betreffend das Patent wie erteilt fihrt die Beschwerdekammer zu Artikel 100 b)
EPU aus, Anspruch 1 betreffe ein Verfahren, in dem Synthesegas erzeugt werde. Der Anteil von

Methan solle mehr als 12 Vol.-% betragen. Eine obere Grenze fur den Methananteil gebe es nicht.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sei das Erfordernis der
ausreichenden Offenbarung erfullt, wenn der Fachmann die in den unabhangigen Ansprichen
definierte Erfindung Uber den gesamten Schutzbereich der Anspriiche anhand seines allgemeinen

Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausfiihren kdnne.

Im vorliegenden Fall stelle sich somit die Frage, ob der Fachmann genigend Anleitungen im
Patent erhalte, wie hohe Anteile an Methan im Synthesegas erhalten werden kénnten. Der
Argumentation der Beschwerdefihrerin, dass diese Frage sich gar nicht stelle, da ohne Angabe
einer Untergrenze fur Methan kein Ausfihrbarkeitsproblem vorgelegen hatte, kdnne nicht

zugestimmt werden.

Aus mehreren zitierten Entscheidungen der Beschwerdekammern schloss die Kammer, dass
das Patent ausreichend Anweisungen enthalten misse, wie das wesentliche Merkmal, das das zu
erreichende Ergebnis definiere, ndmlich einen Methananteil von mehr als 12 Vol.-% im

Synthesegas zu erhalten, Gber die gesamte Breite verwirklicht werden kdnne.
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Da es unstreitig zwischen den Beteiligten gewesen sei, dass Methangehalte von 20 bis 25 Vol.-%
von dem Anspruch umfasst seien und die Lehre des Patents dahingehend nicht ausreichend sei,

werde der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht ausflhrbar angesehen.

5.2 Hilfsantrag

Die gemalf Artikel 13 (2) VOBK erforderlichen aulRergewohnlichen Umstande fur eine

Berucksichtigung des Hilfsantrags lagen nicht vor.

Der Hilfsantrag enthalte eine Beschrankung des Bereiches des Methangehalts durch ein Merkmal
aus dem Ausfiihrungsbeispiel. Er sei in der muindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
eingereicht worden, nachdem die Kammer nach Beratung verkiindet hatte, dass sie den Einwand
unter Artikel 100 b) EPU als durchgreifend angesehen habe.

Der Einwand nach Artikel 100 b) EPU betreffend die Ausfiihrbarkeit Giber den gesamten Bereich sei
bereits Teil der Einspruchsschrift (siehe Seite 9, letzter und vorletzter Absatz) und dann Teil des
gesamten Einspruchsverfahrens gewesen (siehe Niederschrift iber die mindliche Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung, Seite 2, zweiter und vierter Absatz sowie die angefochtene Entscheidung
Punkt 3.3.1, letzter Satz).

Die GBK bemerkt, dass die letztere Fundstelle lautet:

Fur die Ausfuhrung tber den gesamten Anspruchsbereich, d.h. fur die weiteren vom Anspruchswortlaut
erfassten Synthesegaszusammensetzungen (z.B. Methangehalte von 18 oder 20 Vol.-%), gabe es zudem
weder in der Streitschrift noch in der Fachliteratur Hinweise wie das beanspruchte Synthesegas erzeugt
werden kann. (Vgl. oben, Nr. 4.2.4.2 [2].)

In der zu Uberprifenden Entscheidung heil’t es weiter, in der Beschwerdeerwiderung sei der
Einwand nochmals von der Beschwerdegegnerin bekraftigt worden (siehe Seite 6, erster Absatz

und Seite 10, Punkt (i)).

Die ,Beschwerdegegnerin“ (gemeint ist die Beschwerdefiihrerin) habe jedoch daraufhin keinen
Hilfsantrag gestellt. Die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Replik sei in T 2843/19
(Entscheidungsgriinde 3.3) abgehandelt.

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer sei der Einwand nach Artikel
100 b) EPU nochmals diskutiert worden. Es habe also keine neuen Sachverhalte gegeben, die
einen neuen Antrag zu einem solch spaten Verfahrensstadium veranlasst hatten. Weder die
Mitteilung geman Artikel 15(1) VOBK 2020 oder die Diskussion in der mundlichen Verhandlung vor
der Beschwerdekammer, noch die Anderung der Meinung der Kammer im Vergleich zu deren
Mitteilung kénnten im vorliegenden Fall die erforderlichen auRergewdhnlichen Umstande bedingen
(siehe ,Rechtsprechung®, V.A.4.5.6 c) und i)).
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Allgemein musse eine Patentinhaberin auch damit rechnen, dass die Kammer die Sachlage
anders beurteile, als die Patentinhaberin es mit gréf3ter Wahrscheinlichkeit erwartet hatte.
Demzufolge hatte die Patentinhaberin sofort auf Angriffe der Einsprechenden reagieren mussen,

selbst wenn die Patentinhaberin die Angriffe als unbegriindet erachtet hatte.

Der Antrag werde somit nicht bertcksichtigt und sei nicht Teil des Beschwerdeverfahrens.

[Ende der Wiedergabe aus der Mitteilung der GBK]
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B. Entscheidungsgriinde

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung der GBK mit redaktionellen Anderungen und
Aktualisierungen sowie der Erganzung von Nr. 1.2 durch den zweiten Absatz sowie 11.3.2, dritter
und vierter Absatz unter Weglassung der Ausfiihrungen zur Zuléssigkeit des Uberpriifungsantrags
im Hinblick auf den zweiten urspriinglich geltend gemachten Uberpriifungsgrund (siehe oben,
Abschnitt A.2.2]

l. Zulassigkeit

1. Rugepflicht (Regel 106 EPU): erster Uberpriifungsgrund

Laut Antragstellerin war eine Riige bezlglich des ersten Uberpriifungsgrundes (Verfahrensmangel
nach Regel 104 b) und Artikel 113 (1) EPU mangels Entscheidung tber den Hilfsantrag) wahrend
der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht moglich, da sie nach
Zuruckweisung des Hilfsantrags an diese Entscheidung gebunden gewesen sei. Die
Antragstellerin bezieht sich insoweit auf R 10/08 und R 3/10.

In R 3/10 (unter Nr. 1.4.1) wurde entschieden: Da eine Beschwerdekammer an ihre einmal
erlassene materiell-rechtliche ,Entscheidung” gebunden sei und ihr spater nicht mehr abhelfen
kénne und der Zweck der Riigepflicht nach Regel 106 EPU darin bestehe, den
Beschwerdekammern die Méglichkeit zu geben, den Mangel zu beheben, bevor eine Entscheidung
ergehe, koénne ein Einwand nach Regel 106, erste Variante, EPU, nach Erlass der Entscheidung
nicht mehr wirksam erhoben werden (R 10/08 vom 13. Marz 2009, Nr. 3).

Es sei unstreitig, dass zum Hauptantrag eine formelle Entscheidung verkiindet worden sei, die die
Technische Beschwerdekammer daran gehindert habe, die Debatte zu diesem Antrag wieder zu

eroffnen, als der Einwand erhoben worden sei.

R 10/08 betraf im Gegensatz zu R 3/10 nicht einen von mehreren Antragen, sondern den Fall
insgesamt, d.h. die ,Entscheidung“ war der am Ende der Verhandlung verkindete Tenor

(Entscheidungsformel).

In R 5/19 (Entscheidungsgriinde 1.2.2) gelangte die GBK — abweichend von R 3/10 — zur
Auffassung, dass

... es sich bei der Mitteilung Uber das Ergebnis der Beratung zur erfinderischen Tatigkeit nicht um
eine abschlieRende Entscheidung hierzu gehandelt hat. Eine Entscheidung zur Beschwerde wurde
- wie in mundlichen Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA Ublich - erst am Ende
der Verhandlung fur die Beschwerde insgesamt verkindet.
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Demnach handelt es sich bei der Bekanntgabe des Ergebnisses der Beratung einzelner Punkte,

insbesondere der Gewahrbarkeit von Antragen, nicht um einzelne Entscheidungen im

Rechtssinne. Eine derartige Entscheidung stellt lediglich der am Ende einer Verhandlung

verklindete Ausspruch (Entscheidungsformel, Tenor) dar, d.h. die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung oder die Zurlickweisung der Beschwerde. Das steht im Einklang mit R 10/08, nicht
aber mit R 3/10.
Soweit sich die Antragstellerin auf die Entscheidung R 3/10 fur eine Ausnahme von der Rugepflicht

nach Regel 106 EPU beruft, ist die GBK bezogen auf den vorliegenden Fall geneigt, den

Uberprifungsantrag wegen der unterbliebenen Riige nicht bereits als offensichtlich unzuldssig

zurlckzuweisen.

Die Ubrigen Zulassigkeitsvoraussetzungen geman Artikel 112a (4) und Regel 107 EPU

scheinen erflllt zu sein.

Der Antrag auf Uberpriifung wird nach Alledem beziiglich des ersten geltend gemachten
Verfahrensmangels nicht als offensichtlich unzulassig angesehen. Beziiglich des zweiten
Verfahrensmangels wurde der Antrag — wie ausgefihrt — wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der GBK zuriickgenommen.

Il. Begriindetheit

1. Gegenstand der Uberpriifung

Zu Uberpriifen ist der urspriinglich erste — und nunmehr alleinige — Uberpriifungsgrund, mit dem

zwei schwerwiegende Verfahrensmangel geltend gemacht werden:

- Die Beschwerdekammer habe entschieden, ohne Gber einen hierflr relevanten Antrag,
namlich Uber den in der mindlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag, zu entscheiden
(Regel 104 b) im Zusammenhang mit Artikel 112a (2) d) EPU); hierzu siehe Nr. 2 unten.

- Als Folge sei auch der Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt (Artikel 112a (2) ¢) EPU);

hierzu siehe Nr. 3 unten.

Der erste geltend gemachte Verfahrensmangel, die Nichtentscheidung tber den Hilfsantrag,
ist offensichtlich nicht verwirklicht. Denn die Kammer hat am Ende von Nr. 2 der Entscheidung
ausgefuhrt: ,Der Antrag wird somit nicht bertcksichtigt und ist nicht Teil des
Beschwerdeverfahrens.”

Nur der Vollstandigkeit halber sei in diesem Zusammenhang angemerkt, dass die
Antragstellerin keinen Antrag auf Befassung der Grolen Beschwerdekammer mit der
obengenannten Frage gemaR Artikel 112 (1) a) EPU gestellt hat (siehe oben, Abschnitt A.2.1),
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sodass ein solcher Antrag auch nicht GUbergangen werden konnte. Die Beschwerdekammer
hat von ihrer in der vorgenannten Bestimmung eingerdumten Befugnis, von Amts wegen die

GBK anzurufen, keinen Gebrauch gemacht.

3. Einer nadheren Betrachtung bedarf der zweite geltend gemachte Verfahrensmangel, der
schwerwiegende VerstoR gegen Artikel 113 (1) EPU.

3.1 Einflhrung

Die Antragstellerin tragt vor, die ,Ablehnung“ des Hilfsantrags habe einen Ermessensmissbrauch
dargestellt. Der Anspruch auf rechtliches Gehér sei nur dann gewahrt, wenn bei einer
Uberraschenden Wendung des Verfahrens — hier wenn erstmals in der mindlichen
Beschwerdeverhandlung eine Rechtsfrage grundsatzlicher Bedeutung anders beantwortet werde
als bis dahin — reagiert werden kénne. Das sei ein "stichhaltiger Grund dafir, dass
aulRergewoOhnliche Umstande vorliegen" (Artikel 13 (2) VOBK). Damit liege die Zulassung des
Hilfsantrags im Ermessen der Beschwerdekammer nach Artikel 13 (1) VOBK. Dessen

Voraussetzungen seien mit der Einfuhrung einer Obergrenze im Hilfsantrag gegeben gewesen.

Im Zusammenhang mit dem zweiten Verfahrensmangel — der nicht mehr Gegenstand des
Verfahrens ist — sah die Antragstellerin in der Nichtzulassung gleichzeitig einen Verstold gegen den
Grundsatz des fairen Verfahrens. Hierzu ist auszufilhren, dass das Recht auf rechtliches Gehor
eine Auspragung dieses Grundsatzes darstellt. Die im Rahmen des friiheren zweiten
Verfahrensmangels zur Begriindung vorgetragenen Tatsachen — unabhangig davon, dass der
Uberprifungsantrag im Hinblick auf diesen Grund zuriickgenommen wurde — sind im Wesentlichen
mit den im Rahmen des vorliegend betrachteten, ersten Verfahrensmangels, vorgetragenen
Tatsachen identisch. Eine gesonderte Prifung des Grundes eines Verstol3es gegen den
Grundsatz eines fairen Verfahrens ist daher nicht veranlasst: Artikel 113 (1) EPU wird nachstehend
behandelt, sonstige Verfahrensméngel nach Artikel 112a EPU als Folge eines nicht fairen
Verfahrens sind nicht ersichtlich.

Eine allgemein auf eine Verletzung des aus Artikel 6 (1) der europaischen
Menschenrechtskonvention folgenden Rechts auf ein faires Verfahren gestitzte Rige ist nicht
zulassig, weil dieser Grund nicht unter den abschlieRenden Katalog des Artikels 112a (2) EPU,
erganzt durch Regel 104 EPU, fallt (vgl. R 1/16, Nr. 6).
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3.2 Nichtzulassung eines Antrags als Gehdrsverstol3 in der Rechtsprechung der

Beschwerdekammern

Nach Artikel 113 (1) EPU durfen Entscheidungen des Européischen Patentamts nur auf Griinde
gestutzt werden, zu denen die Beteiligten sich au3ern konnten.

Der Inhalt einer Entscheidung darf die Beteiligten nicht Gberraschen. So heil’t es unter der
Uberschrift ,Verletzung des rechtlichen Gehdérs geman Artikel 113 (1) EPU - Uiberraschende
Entscheidungsbegrindung® in der Entscheidung im Fall R 3/15 unter Nr. 4.1:

Der Grundsatz des rechtlichen Gehors gemaR Artikel 113 (1) EPU erfordert es, dass die
Entscheidung nur auf Griinde gestutzt werden darf, zu denen die Beteiligten sich dufern konnten.
Dies bedeutet insbesondere, dass ein Beteiligter nicht durch bisher unbekannte Griinde und
Beweismittel in der Entscheidungsbegriindung Gberrascht werden darf ...

Siehe zur Thematik ,angeblich Gberraschende Entscheidungsbegrindung“ allgemein die bereits
oben im Zusammenhang mit dem Vorbringen der Antragstellerin zitierte EPA-Publikation
.Rechtsprechung der Beschwerdekammern®, 10. Auflage 2022 (im Folgenden auch:
.Rechtsprechung®), Abschnitt V.B.4.3.8. In der vorliegenden Entscheidung wird diese Auflage und
nicht die 11. Auflage 2025 herangezogen, um sicherzustellen, dass nur die zur Zeit der zu
Uberprifenden Entscheidung vom 19. Januar 2024 ergangene Rechtsprechung zugrunde gelegt

wird.

Eine subjektive Uberraschung ist allerdings unerheblich dafiir, ob ein Beteiligter wusste, welche
Fragen aufgeworfen werden konnten, und ob er angemessen Gelegenheit hatte, sich dazu zu

aulern (,Rechtsprechung®, ebenda, Buchstabe c)).

Zur Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen die Nichtzulassung eines (Hilfs-)Antrags
einen Gehdrsverstol3 darstellen kann, ist zunachst von Bedeutung, dass die GBK im Rahmen von
Artikel 112a EPU keine vollstandige Uberpriifung einer Entscheidung auf deren Vereinbarkeit mit

dem EPU oder anderem Recht durchfiihren kann.

In der ,Rechtsprechung” heildt es in Abschnitt V.B.3.4.3:

Der Uberpriifungsantrag darf keinesfalls dazu instrumentalisiert werden, die Anwendung des
materiellen Rechts Uberprifen zu lassen. ... Die GrofRe Beschwerdekammer ist gemafn

Art. 112a EPU nicht befugt, die Entscheidung in der Sache zu prifen und im
Uberpriifungsverfahren inhaltlich auf einen Fall einzugehen ...

Der Zweck des Uberprifungsverfahrens besteht nicht darin zu beurteilen, ob die von der Kammer
angegebenen Grinde angemessen sind oder nicht ...; die Grof3e Beschwerdekammer kann die
sachliche Beurteilung einer Kammer nicht durch ihre eigene ersetzen ... Die GroRe
Beschwerdekammer kann im Uberpriifungsverfahren nicht als eine dritte Instanz bzw. als ein
Ubergeordnetes Berufungsgericht fungieren
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Aus diesem Grundsatz, wonach im Rahmen von Artikel 112a EPU keine vollstandige Uberpriifung
einer Entscheidung auf RechtsverstéRe mdglich ist, ist von einem Teil der Rechtsprechung
gefolgert worden, dass derjenige, der Anderungen des Vorbringens vornimmt, zu dessen
Zulassung (lediglich) ausreichend zu horen ist, ohne dass die GBK die Entscheidung uber die

Nichtzulassung des Vorbringens inhaltlich bewerten konnte.

Nach einem anderen Teil der Rechtsprechung ist von der GBK die Austbung des Ermessens im
Rahmen der Zulassung auch in begrenztem Umfang inhaltlich zu tiberpriifen, und zwar nicht
nur auf Willkur. Zur Verpflichtung der Beschwerdekammern, Gber die vor ihnen anhangigen Falle
nach einheitlich angewandten Kriterien und nicht willkrlich zu entscheiden, siehe G 1/05, Nr. 22,
vom 7. Dezember 2006 (ABI. EPA 2007, 362).

Vielmehr ist die Ausibung des Ermessens daruber hinaus auch auf offensichtliche Unrichtigkeit
zu Uberprifen, ohne dass die zu Uberprifende Ermessensausibung wiederholt oder ersetzt wird;
im Einzelnen siehe R 6/20 vom 10. Juli 2023, Nr. 3.1.2, sowie R 12/22 vom 18. Dezember 2023,
Nr. 3.2.4. Aus der alteren Rechtsprechung siehe R 10/11, Nr. 5.2, und R 6/17, Nr. 3.5.

Zur Terminologie: Die Uberprifung erfolgt dahingehend, ob die Ermessensausiibung offensichtlich
unrichtig im Sinne einer Ermessenstiberschreitung oder eines anderen Ermessensfehlgebrauchs
bzw. eines Ermessensnichtgebrauchs, nicht dagegen, ob sie offensichtlich rechtswidrig (FR: von
einer ,illégalité manifeste, R 10/11, Nr. 5.2; ,manifestement illicite®, R 8/22, Nr. 2.2; EN: ,manifestly
illegal”) gewesen ist. Denn ein Fehler bei der Beurteilung einer Rechtsfrage kann zur
Rechtswidrigkeit der betreffenden Entscheidung fiihren, sofern er sich auf das Ergebnis auswirken
kann. Die Beurteilung der Frage ist demgemaf in einem solchen Fall fehlerhaft, die Entscheidung,

nicht die Beurteilung selbst, ggf. rechtswidrig.

Seit Zustellung der begriindeten Entscheidungen in den Fallen R 6/20 und R 12/22 hat die GBK in
weiteren Entscheidungen zu der Thematik Stellung genommen. Nur eine Entscheidung folgt —
soweit ersichtlich — der Praxis, wonach eine ausreichende Anhorung zur Zulassung ausreicht

(R 2/24 (vom 17. Juli, Entscheidungsgriinde zugestellt am 23. Juli 2025) ), mehrere weitere
Entscheidungen halten eine begrenzte inhaltliche Uberpriifung im obigen Sinne fiir erforderlich:

R 4/22 (16. September — 18. Oktober 2024), R 17/24 (16. Dezember 2024 — 25. Marz 2025),

R 8/22 (24. Februar — 25. April 2025), R 14/24 (6. Juni — 8. August 2025), R 18/24 und R 22/24
(21. Juli — 29. September 2025). Die letztere Meinung scheint demnach mittlerweile

vorzuherrschen.

Die GBK halt diese letztere Meinung fur Uberzeugend: Wegen der Intensitat des Eingriffs einer
Nichtzulassung geanderten Vorbringens durch Vorschriften der VOBK, d.h. deren Artikel 12 und
13, sind Auslegung und Anwendung dieser das rechtliche Gehér qualifizierenden Vorschriften

einer inhaltlichen Kontrolle nicht lediglich auf Willkir zu unterziehen. Insoweit ist das Recht auf
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rechtliches Gehdr etwa auch bei einer offenkundig unrichtigen Anwendung in dem im

vorvorherigen Absatz genannten Sinne solcher Vorschriften verletzt.

[Ende der Wiedergabe der Mitteilung]

3.3 Verhaltnis von Artikel 13 VOBK zu héherrangigem Recht, insbesondere dem EPU

3.3.1 Vortrag der Antragstellerin (siehe oben, Abschnitt A.3)

Bezuglich der Anwendung des Begriffes ,aulergewdhnliche Umstande® im Sinne von

Artikel 13 (2) VOBK trug die Antragstellerin vor, die VOBK stehe in der Normenhierarchie unterhalb
der in Artikel 164 (2) EPU genannten Rechtsvorschriften, insbesondere der Ausfihrungsordnung.
Anders als letztere sei die — in Artikel 23 EPU genannte — VOBK nicht Bestandteil des
Ubereinkommens und damit mit diesem nicht ,gleichwertig“. Aus Artikel 101 EPU folge, dass ein
Patent aufrecht zu erhalten sei, wenn ein ,brauchbarer” Hilfsantrag vorliege.

Die VOBK diirfe Ziel und Geist des Ubereinkommens nicht widersprechen: Im vorliegenden Falll
sei entweder deren Artikel 13 nicht anzuwenden oder misse entsprechend, d.h. im Sinne der

Zulassung des Hilfsantrags, ausgelegt werden.

3.3.2 Die gesetzgeberischen Ziele

Vorab weist die GBK darauf hin, dass der Gesetzgeber einen weitreichenden
Gestaltungsspielraum beim Erlass von Gesetzen hat, welche die Bestimmungen des EPU
umsetzen. Das gilt insbesondere fir die VOBK, die auf der Grundlage von Artikel 23 (4) EPU
ergangen ist. (Siehe R 6/20 zu Artikel 12 (4) VOBK 2007 (Entscheidungsgriinde, Nr. 3.2.2(a)).

Nach den amtlichen Erlauterungen (CA/3/19 vom 7. Juni 2019, IV, abrufbar unter
https://link.epo.org/ac-document/CA/3/19%20-%20En.pdf ) wurden mit den Vorschriften der

VOBK 2020, insbesondere mit Artikel 13 und dem mit diesem in engem Zusammenhang

stehenden Artikel 12, folgende Ziele verfolgt:

IV.4 Die Ziele der Revision der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sind:

i) die Effizienz zu steigern, indem die Zahl der zu behandelnden Angelegenheiten
reduziert wird,

ii) die Vorhersehbarkeit fur die Beteiligten zu verbessern und

iii) die Harmonisierung zu férdern.

V. BEGRUNDUNG

15. Die Anderungen der VOBK lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen wurden
Verbesserungen bezulglich der Steuerung der Gesamtarbeitslast bei den Beschwerdekammern


https://link.epo.org/ac-document/CA/3/19%20-%20En.pdf
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sowie bezilglich der Steuerung des Verfahrensablaufs in den Einzelfallen eingefiihrt (siehe unten
Abschnitt V.A.). Zum anderen wurden Anderungen vorgenommen, um klarzustellen, dass es das
vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu
uberprifen. Die Tatsache, dass die Kammern in erster Linie die Aufgabe haben, die angefochtene
Entscheidung zu Uberprifen, hat u. a. zur Folge, dass die Beteiligten mit zunehmendem
Fortschreiten des Beschwerdeverfahrens immer weniger Mdglichkeiten zur Anderung ihres
Vorbringens erhalten (siehe unten Abschnitt V.B.).

[V.]B. VORRANGIGES ZIEL DES BESCHWERDEVERFAHRENS UND KONVERGENZANSATZ
HINSICHTILICH ANDERUNGEN DES BETEILIGTENVORBRINGENS

a) Vorrangiges Ziel: Die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu Uberprifen

47. Gemal dem neuen Artikel 12 (2) ist das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die
angefochtene Entscheidung gerichtlich zu Gberprifen. Die Beschwerdekammern bilden in
Verfahren vor dem Europaischen Patentamt die erste und letzte gerichtliche Instanz. In
dieser Eigenschaft Uberprifen sie die angefochtenen Entscheidungen in rechtlicher und
tatsachlicher Hinsicht.

48. Die Tatsache, dass die Aufgabe der Kammern in erster Linie darin besteht, die
angefochtene Entscheidung zu Uberprifen, hat u. a. zur Folge, dass die Beteiligten mit
zunehmendem Fortschreiten des Beschwerdeverfahrens immer weniger Mdglichkeiten zur
Anderung ihres Vorbringens erhalten. Dieser "Konvergenzansatz" umfasst drei Stufen, die
nun in den neuen Artikeln 12 (4), 13 (1) und 13 (2) geregelt sind. ...

49. Die wichtigsten Elemente des "Konvergenzansatzes" bestehen darin, dass es einem
Beteiligten obliegt, eine Anderung seines Vortrags zu erkldren und mit rechtfertigenden
Griinden zu versehen, dass die Anderung in aller Regel den Umfang des Falles
beschrinken sollte und dass es im Ermessen der Kammer liegt, Anderungen
zuzulassen.

50. Die neuen Artikel 12 (4), 13 (1) und 13 (2) legen eine Reihe von Kriterien fest, die die
Kammern bei der Auslibung ihres Ermessens heranziehen sollten; dadurch soll ein
harmonisiertes Vorgehen bei der Ermessensausiibung geférdert werden.

51. Es st selbstver§téndlich, dass bei der Anwendung des Konvergenzansatzes das in
Artikel 113 EPU garantierte rechtliche Gehor der Beteiligten sowie ganz allgemein ihr Recht
auf ein faires Verfahren zu beachten sind.

3.3.3 Bewertung

Aus Sicht der GBK stehen die oben wiedergegebenen, ausfiihrlichen gesetzgeberischen
Erwagungen betreffend die Vorschriften der zusammengeharigen Artikel 12 und 13 VOBK 2020 im
Einklang mit héherrangigem Recht, insbesondere mit Artikeln 101 und 113 (1) EPU:

Nach Artikel 101 (3) ¢) i.V.m. Regel 100 (1) EPU beschliekt die Beschwerdekammer die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung, sofern die Anderungen den dort genannten
Voraussetzungen entsprechen. Das setzt voraus, dass die Anderungen Gegenstand des

Verfahrens geworden sind, was sich insbesondere nach Artikel 12 und 13 VOBK 2020 richtet.
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Artikel 113 (1) EPU gebietet nicht, dass ein Patentinhaber wahrend des gesamten Verfahrens vor
dem EPA, insbesondere dem Beschwerdeverfahren, Anderungen des Patents vornehmen kann.
Artikel 123 (1), Satz 1, verleiht dem EPA nach seinem Wortlaut (,.... das europaische Patent kann
... geéndert werden“) Ermessen bei der Zulassung von Anderungen. Artikel 12 und 13 VOBK 2020
kdnnen als intendierte Konkretisierung u.a. dieser Bestimmung fir die Beschwerdekammern

angesehen werden.

Die obigen amtlichen Erlauterungen zu Artikeln 12 und 13 VOBK 2020 bedurfen von Seiten der
GBK keiner Erganzung, abgesehen davon, dass der ,neue” Artikel 12 (2) einen — bei Inkrafttreten
der VOBK 2020 am 1. Januar 2020 nahezu 27 Jahre — alten Inhalt aufweist. Er kodifiziert ndmlich
im Wesentlichen lediglich Absatz 18 von G 9/91 und G 10/91 vom 31. Marz 1993 (G 9/91 und
10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420).

3.4 Zum Verhaltnis von Artikel 13 (3) und (2) VOBK

Die Antragstellerin tragt vor (siehe oben, Abschnitt A.3):

Nach Artikel 13 (3) VOBK miuisse, wenn ein neues ,Argument‘ der Einsprechenden in der
mundlichen Verhandlung zugelassen werde, auch ohne das Vorliegen aufiergewdhnlicher
Umstande, die Patentinhaberin das Recht haben zu replizieren, und zwar insbesondere durch einen
neuen Hilfsantrag. Hier habe die Einsprechende erstmals in der mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer eine neue Obergrenze geltend gemacht.

Artikel 13 (3) VOBK (wortgleich mit 13 (2) VOBK 2007) lautet:

Die anderen Beteiligten sind berechtigt, zu gedandertem Vorbringen Stellung zu nehmen, das von
der Kammer nicht von Amts wegen als unzulassig erachtet worden ist.

Artikel 13 (3) kann als Auspragung des Grundsatzes der Waffengleichheit, d.h. der prozessualen
Gleichbehandlung der Beteiligten, angesehen werden; die Verletzung dieses Grundsatzes flihrt in

der Regel zu einer Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehor.

Die amtlichen Erlauterungen zu Artikel 13 (2) VOBK (siehe CA/3/19, V.B.d)) beinhalten folgende
Absatze:

59. Das Grundprinzip fir die dritte Stufe des Konvergenzansatzes besteht darin, dass in dieser
Phase des Verfahrens Anderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nicht mehr
bertcksichtigt werden. Es gibt davon jedoch eine begrenzte Ausnahme. Damit diese zum Tragen
kommt, muss ein Beteiligter zwingende Grinde aufzeigen, die eindeutig rechtfertigen, dass die
Umsténde, die zu der Anderung gefiihrt haben, in diesem Verfahren tatséchlich auergewdhnlich
sind ("stichhaltige Griinde"). Bringt ein Beteiligter beispielsweise vor, dass die Kammer einen
Einwand erstmals in einer Mitteilung erhoben hat, so muss er genau darlegen, warum
dieser Einwand neu ist und nicht unter die zuvor von der Kammer oder einem Beteiligten
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erhobenen Einwénde féllt. Die Kammer kann in Ausiibung ihres Ermessens entscheiden,
die Anderung zuzulassen.

60. In der dritten Stufe des Konvergenzansatzes kann die Kammer auch Kriterien heranziehen,
die fur die zweite Stufe des Konvergenzansatzes, d. h. nach dem neuen Artikel 13 (1),
malfdgeblich sind.

Nach diesen Erlauterungen dhneln die von Absatz 3 von Artikel 13 VOBK abgedeckten
Fallgestaltungen denjenigen des Absatz 2: Ob ein Beteiligter (um einen solchen muss es sich nach
dem Sinn von Absatz 3 handeln) oder die Kammer (wie in Absatz 2 beispielhaft erwahnt) einen
neuen Einwand vorbringt, wird kaum entscheidend sein. Die Frage nach dem Verhaltnis von
Absatz 2 und 3, insbesondere die Frage, ob letzterer einen eigenen Regelungsgehalt aufweist,

stellt sich daher. Diese kann vorliegend aber offen bleiben.

Denn das von der Antragstellerin beanstandete Vorbringen der Einsprechenden in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer, wonach ein Methangehalt von 20-25 % vom Anspruch
erfasst ware, stellt keine ,Anderung“ im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK dar; dazu siehe sogleich
Abschnitt 3.6.1.2.

3.5 Uberpriifung von auf Artikel 13 (2) VOBK gestiitzten Entscheidungen

Bei den oben (unter Nr. 3.2) genannten Entscheidungen der GBK zu Artikel 112a EPU, welche
eine begrenzte inhaltliche Uberpriifung von Entscheidungen der Beschwerdekammern fir
erforderlich halten, geht es in der Regel um die Uberpriifung der Ermessensausiibung auf Willkdr

und daruber hinaus auf offensichtliche Unrichtigkeit im unter 3.2 genannten Sinne.

GemaR Artikel 13 (2) VOBK bleiben Anderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten
unter bestimmten Voraussetzungen ,grundsatzlich unbericksichtigt‘. Nach Absatz 1 von

Artikel 13 VOBK steht ,die Zulassung“ von Anderungen des Beschwerdevorbringens ,im
Ermessen® der Kammer. Wahrend in Absatz 2 dieses Artikels nicht ausdrtcklich von Ermessen die
Rede ist und auch der Wortlaut keine ausdrickliche ,Kann“-Bestimmung, welche Ublicherweise auf
Ermessen hindeutet, enthalt, ist von ,Ermessen” und Zulassung (wortlich: ,zuzulassen®), wie bei
Absatz 1, dennoch in den Erlauterungen zu Absatz 2 die Rede:

... ein Beteiligter [muss] zwingende Griinde aufzeigen, die eindeutig rechtfertigen, dass die
Umstande, die zu der Anderung gefiihrt haben, in diesem Verfahren tatséchlich auergewdhnlich
sind. ... Die Kammer kann [ggf.] in Ausiibung ihres Ermessens entscheiden, die Anderung
zuzulassen.

(Siehe das Ende des dritten Absatzes.)

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu Artikel 13 (2) VOBK, die in der Veréffentlichung

des EPA ,Rechtsprechung® von 2022 zitiert ist, wird berichtet, dass die Kammern bei der Anwendung
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dieser Vorschrift ggf. Ermessen ausuben (siehe Seiten 1597-8 zur Ermessensausibung im Rahmen
von Artikel 13 (2) VOBK (in Abschnitt V.A.4.5.1 ,Grundsatze” der dritten Stufe des

Konvergenzansatzes). Dabei wird zwischen zwei Strangen der Rechtsprechung differenziert:

Erster Strang

Bei den meisten Entscheidungen haben die Kammern zuerst gepruft, ob auRergewdhnliche
Umstande vorla}gen, und anschlieRend — nur wenn dies der Fall war — ihr Ermessen Uber die
Zulassung der Anderung ausgeubt.

In diesen Entscheidungen wurde ein ,zweistufige Prifung (aulergewohnliche Umstande,
Ermessen)“ durchgefuhrt. Das geschah mehrfach unter Bezugnahme auf das letztgenannte Zitat
aus CA/3/19 (oben, Nr. 3.4, Nr. 59). Teilweise wurden bei der Ermessensausibung die Kriterien von
Artikel 13 (1) VOBK herangezogen.

Zweiter Strang

Weiter unten heifdt es in Abschnitt V.A.4.5.1:

In anderen Entscheidungen bewerteten die Kammern jedoch das Erfordernis aul3ergewdhnlicher
Umstande nach Art. 13 (2) VOBK 2020 und die Kriterien fiir die Ermessensausibung in einem
Schritt ... In mehreren Entscheidungen wurde (unter Bezugnahme auf CA/3/19, Abschnitt VI)
festgestellt, dass es den Beschwerdekammern in der dritten Stufe des Konvergenzansatzes
freisteht, die in Art. 13 (1) VOBK 2020 festgelegten Kriterien anzuwenden, wenn sie in Ausubung
ihres Ermessens nach Art. 13 (2) VOBK 2020 daruber entscheiden, ob sie eine zu diesem
Zeitpunkt des Verfahrens vorgenommene Anderungen zulassen ...

Nach beiden Strangen ist im Rahmen von Artikel 13 (2) VOBK ggf. die Ausubung von Ermessen

erforderlich.

Der vorliegende Fall fallt unter den ersten Strang: Die Kammer hat begriindet, warum keine
aullergewoOhnlichen Umstande vorlagen und in der Folge den Hilfsantrag nicht bertcksichtigt.

Ermessen hat sie dementsprechend nicht ausgetibt. Siehe Nr. 2 der Entscheidungsgriinde.

Die Frage, ob im Rahmen von Artikel 13 (2) VOBK
- eine zweistufige Prifung auf ein Vorliegen auRergewohnlicher Umstande
durchzufiihren und sodann ggf. Ermessen auszuiben ist oder
- beides in einem Schritt zu erfolgen hat,

kann vorliegend offen bleiben.

Denn wie oben ausgefiihrt, halt die GBK eine begrenzte Uberprifung der Zulassung von Antragen

auf Willkar und daruber hinaus offensichtliche Unrichtigkeit flr erforderlich wegen der Intensitat



- 26 - R0010/24

des Eingriffs einer Nichtzulassung geanderten Vorbringens durch Vorschriften der VOBK (siehe
oben, Nr. 3.2 a.E.).

Dieser Grund hat Giiltigkeit ungeachtet der Frage, ob im Rahmen von Artikel 13 (2) VOBK
Ermessen in einem Schritt oder — lediglich separat — das Vorliegen ,au3ergewdhnlicher

Umstande* Uberpruft wird und bei deren Verneinung eine Ermessensuberprufung Uberflissig wird.

Nur der Vollstandigkeit halber sei erganzt, dass die GBK die Rechtsauffassung der Antragstellerin
nicht teilt, wonach bei Vorliegen au3ergewodhnlicher Umstande im Sinne von Absatz 2 von

Artikel 13 VOBK und gleichzeitig Erfullung der Voraussetzungen dessen Absatzes 1 ein Hilfsantrag
nach diesem Absatz stets zuzulassen sei, das Ermessen nach diesem Absatz also ,,auf Null*

reduziert sei.

Ermessensreduzierung auf Null bedeutet, dass eine Behoérde, obwohl ihr grundsatzlich ein
Ermessensspielraum zusteht, aufgrund der besonderen Umsténde eines Falles nur noch eine
einzige rechtmafige Entscheidung treffen kann; jede andere Entscheidung ware

ermessensfehlerhaft und somit rechtswidrig.

Eine derartige Annahme scheitert bereits an der lediglich beispielhaften Aufzahlung der
Ermessenskriterien in Absatz 1 (,Bei der Auslibung ihres Ermessens berlicksichtigt die Kammer
insbesondere ...“.). Es steht also im Einzelfall nicht fest, ob und ggf. welche der in Absatz 1
genannten oder ggf. zu erganzenden Kriterien stets erfiillt sein missten, um zu einer
Ermessensreduzierung auf Null zu gelangen. Daher kann eine Anerkennung des Vorliegens
aulRergewoOhnlicher Umstande nach Absatz 2 von Artikel 13 VOBK nicht automatisch zu einer
Bejahung der gar nicht a priori feststehenden Kriterien von Absatz 1 im Wege einer

Ermessensreduzierung auf Null fihren.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung]

3.6 Gewahrung des Gehdrs bei der Erdrterung der Voraussetzungen der Berucksichtigung
nach Artikel 13 (2) VOBK

Die Antragstellerin tragt vor, sie sei von dem Verlangen einer Obergrenze durch die Kammer

Uberrascht worden, da dies im Gegensatz zur stdndigen Rechtsprechung stehe.

Zunachst kann hierin liegt keine Uberraschung im o.g. Sinne (Nr. 3.2) liegen: Es geht nicht um die
Entscheidungsbegriindung, sondern um eine Diskussion der zutreffenden Beurteilung des Falles

im Vorfeld der Entscheidung darlber.



- 27 - R0010/24

Zwar hat die Antragstellerin ausgefuhrt, fir sie habe auf Grund der vorlaufigen Stellungnahme kein
Anlass bestanden, sich auf diese Frage vorzubereiten. Sie sei namlich der festen Uberzeugung
gewesen, dass einseitig offene Bereichsangaben nach der Rechtsprechung zulassig seien, habe
dies aber mangels einer Moglichkeit der Vorbereitung auf diese Frage offensichtlich nicht
Uberzeugend genug ausfuhren kdnnen. Aus dem Gedéachtnis heraus habe der Vertreter der
Patentinhaberin entsprechend des unter https://www.epo.org/de/legal/case-

,ourch offene Bereichsangaben definierte Parameter argumentiert.

Jedoch ergibt sich weder aus der Entscheidung noch der Niederschrift Giber die mindliche
Verhandlung, dass die Antragstellerin eine Unterbrechung der Verhandlung zur Vorbereitung einer

ausfuhrlicheren Antwort oder eine Vertagung beantragt hatte.

Damit muss angenommen werden, dass die Antragstellerin ausreichend Gelegenheit hatte, sich

zur Frage der Voraussetzungen fir die Beriicksichtigung des Hilfsantrags zu auf3ern.

3.7 Anwendung des Ansatzes der begrenzten Uberpriifung auf den vorliegenden Fall:

Prifung auf offensichtliche Unrichtigkeit der mangelnden Berlicksichtigung

3.7.1 Zur ,Vorfrage*: Uberraschender Verfahrensverlauf?

3.7.1.1 Verfahrensverlauf nach der zu tberprifenden Entscheidung

Lt. der zu Uberprifenden Entscheidung war der Einwand nach Artikel 100 b) EPU betreffend die
Ausflihrbarkeit Gber den gesamten Bereich bereits Teil der Einspruchsschrift und dann Teil des
gesamten Einspruchsverfahrens. In der Beschwerdeerwiderung sei der Einwand nochmals von der
.Beschwerdegegnerin“ (gemeint ist die Beschwerdeflhrerin) bekraftigt worden. Die
Beschwerdegegnerin habe jedoch daraufhin keinen Hilfsantrag gestellt. Wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer sei dieser Einwand nochmals diskutiert worden. Es habe
also keine neuen Sachverhalte gegeben, die einen neuen Antrag zu einem solch spaten

Verfahrensstadium veranlasst hatten.

Die Einsprechende hat sich, wie in der Entscheidung belegt, seit Einreichung der Einspruchsschrift
im Laufe des Verfahrens mehrfach auf den Standpunkt gestellt, eine Ausflhrbarkeit fir — naher
bezeichnete — hohere Methangehalte sei nicht gegeben. Die Antragstellerin habe den
beanspruchten Bereich ungeachtet dessen — bis zur mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer — nicht mit Hilfe eines Hilfsantrags eingeschrankt.
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Hinzu komme, dass auch die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zum Schluss gekommen
sei, das Patent sei nicht nur deswegen zu widerrufen, weil das Ausfihrungsbeispiel insbesondere
in Ermangelung einer ausreichenden Anlagenbeschreibung nicht nacharbeitbar ware. Es liege
aulRerdem keine brauchbare technische Anleitung vor, wie die beanspruchte Erfindung Gber den
gesamten beanspruchten Bereich ausgefuhrt werden kénne. (Siehe Seite 10, zweitletzter Absatz,

der Entscheidung, oben unter A.4.2.4.2 wiedergegeben und als Punkt [2] nummeriert.)

Die Antragstellerin habe sich bis zur mindlichen Verhandlung auf den Standpunkt gestellt, die
Einfihrung einer Obergrenze sei nicht erforderlich. Siehe Nr. IV, letzter Absatz der Entscheidung
(unter ,Sachverhalt und Antrage®):

Es habe keinen Anlass gegeben friher einen Antrag einzureichen, der den Bereich des Anteils an
Methan nach oben abgrenzt. Dieser Einwand sei Uberraschend. Es habe viele Einwande gegeben
und es sei nicht moglich auf alle zu reagieren.

3.7.1.2 Verfahrensverlauf nach dem Vorbringen der Antragstellerin

Die Antragstellerin trug diesbezliglich im Uberpriifungsantrag vor: Die Beschwerdekammer fiihre
in ihrer Entscheidung Punkte an, aus denen hatte erkannt werden kdnnen, dass die Frage der
fehlenden Obergrenze diskutiert werden wirde. Im Nachhinein kénne man solche Hinweise
sicherlich finden, aber man misse bedenken, dass die Einsprechende zahlreiche Argumente
vorgebracht habe. Im Vorhinein seien diese Hinweise nicht oder jedenfalls nicht leicht erkennbar
gewesen, wie die Beschwerdekammer mit ihrer vorlaufigen Stellungnahme selbst beweise. Mit
einer Anderung der Rechtsprechung im (einfachen) Beschwerdeverfahren kénne auch ein noch so
sorgfaltig vorbereiteter Patentanwalt nicht rechnen. Allein aus diesem Grund ware eine
entsprechend rechtzeitige Information bezlglich dieser "drohenden Gefahr" mit einer Mdglichkeit,
dazu Stellung zu nehmen und mit einem Hilfsantrag entsprechend zu reagieren, zwingend geboten

gewesen, um den Anspruch auf rechtliches Gehdr zu wahren.

In der miindlichen Verhandlung erganzte die Antragstellerin ihr Vorbringen wie folgt (siehe oben,
Abschnitt A.3):

Die Einspruchsschrift habe auf mehrere Grenzwerte Bezug genommen. Hingegen seien nach der
vorlaufigen Stellungnahme der Beschwerdekammer die Beanspruchung zusatzlicher Grenzwerte
nicht erforderlich gewesen. In der miindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer habe
diese hingegen die umgekehrte Auffassung vertreten. Die Frage fur die Antragstellerin laute, ob sie
diese hatte friher erkennen und einen Hilfsantrag friher stellen kdnnen. Gegen Ende der
mundlichen Verhandlung sei nur von einer Obergrenze fir Methan die Rede gewesen, eine

Anderung der Werte der anderen Bestandteile des Synthesegases sei als nicht notwendig erachtet
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worden. Nachdem Methan damit wesentlich geworden sei, sei die Rechtsprechung zu einseitig

offenen Zahlenbereichen relevant geworden.

In diesem Zusammenhang sei auch der Grundsatz von Treu und Glauben zu bertcksichtigen: Wie
hatte die Patentinhaberin die Auffassung der Einspruchsabteilung, die Erfindung gemafR Anspruch
1 sei ,nicht Gber den gesamten Bereich ausfuhrbar®, in den Griff bekommen kénnen? Vor der
ersten Instanz habe sie ihre Hilfsantrage zurickgenommen wegen des Einwands der

Einspruchsabteilung, das Ausflhrungsbeispiel sei nicht nacharbeitbar.

Das Thema Obergrenze habe in der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht
diese, sondern die Einsprechende erstmals vorgebracht und untermauert. Sie habe insbesondere
behauptet, ein Methangehalt von 20 bis 25 Vol.-% sei nicht erzielbar. Das sei neues
Tatsachenvorbringen, welches die Antragstellerin allerdings nicht gertigt habe. Das urspriingliche
Vorbringen in der Einspruchsschrift habe sich auf alle Komponenten des Synthesegases bezogen,

sei ein ,Rundumschlag“ gewesen. (Siehe zur Einspruchsschrift oben, Nr. A.4.2.1.)

3.7.1.3 Bewertung

Zum rechtlichen Erfordernis einer Obergrenze

Die GBK kann im Verfahren nach Artikel 112a EPU nicht Uiberprifen, ob das Erfordernis einer
Obergrenze (fur den Methangehalt des Synthesegases) bei der vorliegenden Fallgestaltung eine
Anderung der Rechtsprechung darstellt, wie die Antragstellerin behauptet; die Entscheidung greift
dieses Thema nicht auf. Die GBK kann auch nicht tberprtfen, ob die Begriindung der
Entscheidung — wie von der Antragstellerin ebenfalls geltend macht — unlogisch ist. Unstreitig geht

es uber den ausfiihrbaren Bereich der Erfindung gemaf Anspruch 1 des Hauptantrags.

Im Hinblick darauf, dass die Lehre des Patents fir die von Anspruch 1 umfassten Methangehalte
von 20 bis 25 Vol.-% unstreitig nicht ausreichend ist (siehe Entscheidung, Seite 5, letzter Absatz),
kann die GBK jedenfalls nicht erkennen, dass das Verlangen einer Obergrenze fiir den
Methangehalt offensichtlich unrichtig ware. Das gilt ungeachtet des Vorbringens der
Antragstellerin, wonach sich die Frage nach der Obergrenze gar nicht stelle, da der hohe

Methananteil zwangslaufig entstehe.

Zum Erfordernis eines Hinweises der Kammer

Die Antragstellerin meint, wenn die Beschwerdekammer einen einseitig offenen Zahlenbereich als

problematisch ansehe, sollte sie dies dem Patentinhaber so rechtzeitig kommunizieren, dass er
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Gelegenheit hat, diesen Mangel zu beheben. Das sei der Sinn von Regel 100 (2) EPU. Im

vorliegenden Fall habe die Beschwerdekammer dies unterlassen.

Die Beschwerdekammer hat vorliegend — wie die Antragstellerin selbst kritisch ausgefiihrt hat —
den Einwand der fehlenden Obergrenze nicht in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK, sondern
erst in der mindlichen Verhandlung erhoben. Es geht aus der Akte nicht hervor, dass die Kammer
ihre Auffassung bereits zuvor in diesem Sinne geandert hatte. Bereits aus diesem Grund steht
nicht fest, dass das Ergehen einer vorherigen Mitteilung nach Regel 100 (2) EPU (iberhaupt

mdglich gewesen ware und ist die Auffassung der Antragstellerin nicht Gberzeugend.

Im Ubrigen hat die Beschwerdegegnerin in inrem Schriftsatz vom 29. November 2023 als Antwort
auf den Ladungsbescheid erneut beanstandet, dass die Erfindung nicht im gesamten
beanspruchten Bereich ausfihrbar sei. Ein CHs-Anteil von z.B. 20 Vol,-% sei nicht erreichbar,
ebenso wenig das beanspruchte Verhaltnis der Anteile an CH4 und CO. Die Beschwerdegegnerin
hat damit der Auffassung im Ladungsbescheid widersprochen, in dem die Kammer die
beanspruchte Erfindung fur ausflihrbar gehalten hatte. Damit wurde auch die Patentinhaberin

nochmals auf eine fehlende Obergrenze hingewiesen.

Zur Erkennbarkeit der Notwendigkeit der Beanspruchung einer Obergrenze aus dem Verlauf des

Verfahrens

Zusammenfassung des Verlaufes des Verfahrens

- Ausgangspunkt: Anspruch 1 des Hauptantrags ist gekennzeichnet durch die Merkmale
des Synthesegases: CH4 > 12 Vol.-% und CH, : CO > 0,6.

- Die zur Uberpriifung stehende Entscheidung der Einspruchsabteilung ist auf zwei
Grinde gestutzt. Der zweite Grund (siehe oben, Abschnitt A.4.2.4.2 [2]) lautet: Es liegt
keine brauchbare technische Anleitung vor, wie die Erfindung tber den gesamten
beanspruchten Bereich betreffend die Kriterien Methangehalt und CH4:CO-Verhaltnis
ausgefiihrt werden kann. Der Fachmann kann das auch nicht mit ,allgemeinem*
Fachwissen kompensieren.

- In der Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin dufRert sich diese nur kurz
dahingehend, dass kein Problem vorliege.

- In der Erwiderung bemangelt die Einsprechende, dass kein Hinweis vorhanden sei, wie
eine von 16 Vol.-% nach oben abweichende CHs-Konzentration erreicht werden kdnnte.

- Im Ladungsbescheid der Beschwerdekammer wurde hingegen kein Problem der
Ausfihrbarkeit gesehen und angeregt, dass die Beteiligten ihre Antrage auf mindliche

Verhandlung zuriickndhmen.
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- Die Einsprechende hat in ihrem Schreiben vom 29. November 2023 als Antwort auf den
Ladungsbescheid erneut beanstandet, dass die Erfindung nicht im gesamten
beanspruchten Bereich ausfiihrbar sei. Ein CH4-Anteil von z.B. 20 Vol.-% sei nicht
erreichbar, ebenso wenig das beanspruchte Verhaltnis der Anteile an CH4 und CO. Sie
hat damit der Auffassung im Ladungsbescheid widersprochen, in dem die Kammer die
beanspruchte Erfindung fur ausfuhrbar gehalten hatte.

- In der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat die Einsprechende It.
Patentinhaberin erstmals vorgetragen, die Erfindung gemaf Anspruch 1 des
Hauptantrags sei nicht ausfuhrbar im Bereich eines Anteils in Hohe von 20-25 Vol.-%
von CH4sam Synthesegas.

- Die Beschwerdekammer sei dem gefolgt.

- Die Patentinhaberin behauptete in der mindlichen Verhandlung vor der GBK, sie habe
erstmals in der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erfahren, dass es
um die Frage der Ausfiihrbarkeit im Hinblick auf den CH4-Anteil am Synthesegas gehe
und daher erstmals in der mindlichen Verhandlung

e das Problem Obergrenze beziiglich CH4 allein und nicht beziglich aller flinf
Bestandteile des Synthesegases gehdrt und
e die von der vorlaufigen Meinung der Kammer abweichende Beurteilung durch
die Kammer, wonach eine Obergrenze erforderlich sei, wahrgenommen.
Hingegen trug die Antragstellerin im Uberpriifungsantrag vor, im vorhergegangenen
Verfahren (vor der Beschwerdekammer) sei von der Patentinhaberin der Einwand der
fehlenden Obergrenze, insbesondere auch in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung, immer im Zusammenhang mit der mangelnden Nacharbeitbarkeit
des Ausflhrungsbeispiels gesehen worden. Sie habe bereits in der

Beschwerdebegrindung die Ausfuhrbarkeit im oberen Bereich von CH4 behandelt.

Schlussfolgerungen aus dem Verlauf des Verfahrens

Es trifft zu, dass im Einspruch ein Beispiel genannt wurde, in dem nicht lediglich nur CH4 variiert
wurde (siehe oben, Nr. A.4.2.1). Ob das ein ,Rundumschlag” war, ist zweifelhaft, kann aber offen
bleiben. Denn es geht vorliegend um das Vorbringen im Beschwerdeverfahren, welches ein vom
Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung vollstandig getrenntes, unabhangiges Verfahren

ist.

Bereits aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung — und nicht erst in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer — ging klar hervor, dass — entsprechend dem
Kennzeichen des Anspruchs — der obere Bereich von CH, von entscheidender Bedeutung ist

(sowie das Verhaltnis von CHs und CO). Die Antragstellerin hatte also bereits in der
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Beschwerdebegriindung zur Frage der Erzielung der hohen CHs-Werte Stellung nehmen kénnen.
Die Reaktion hatte in der ausdrtcklichen Verneinung der Notwendigkeit der Beanspruchung einer
Obergrenze fir diese Werte bestehen kdnnen, nicht lediglich in Hinweisen, wonach der CHy-

Gehalt bei Verwendung ,minderwertigen” Brennstoffes deutlich héher sei als bei ,hochwertigem®.

Entgegen der Aussage der Antragstellerin im Uberprifungsantrag (siehe oben, Nr. A.2.1, Seite 3)
ist fir die GBK nicht erkennbar, dass die Antragstellerin das zwangslaufige Entstehen der hohen
Anteile in der Beschwerdebegrindung, namlich die umfassten 20%, belegt hatte. Die Tabellen mit
weiteren Versuchen (lUber das Ausflihrungsbeispiel hinaus) etwa zeigen lediglich CHs-Werte bis
16,3 Vol.-% bei einem Verhaltnis CH, : CO > 0,6 (siehe die Beschwerdebegrindung unter Teil ,B)
Weitere Versuche* auf Seite 22: 16,3 und 1,15 sowie auf Seite 24: 14,4 und 1,6). Die
Beschwerdebegrindung auf Seite 4 spricht im ersten vollen Absatz von einem erzielbaren CHa-
Wert von 16 Vol.-%, nicht 20.

Da die Antragstellerin wusste, dass
- die Einsprechende auf der mangelnden Ausfuhrbarkeit jedenfalls bei CHs-Werten von
20 Vol.-% beharrt hat, ohne Uberhaupt die Thematik der Notwendigkeit einer
Obergrenze anzusprechen, die fir die Antragstellerin offenbar Gberflissig war,
- die Obergrenze ein Thema in der Rechtsprechung war, auch wenn diese It. Meinung
der Antragstellerin ihrer Position nicht zuwiderlaufe,
kdénnte man die Auffassung vertreten, ein sorgfaltiger Vertreter hatte sicherheitshalber — Uber die
Verneinung des Erfordernisses einer Obergrenze hinaus — einen Hilfsantrag mit einer Obergrenze
des CH4-Gehalts friihzeitig eingereicht, spatestens nach der Beschwerdeerwiderung. Entgegen
der AuBerung der Antragstellerin in der miindlichen Verhandlung vor der GBK ist der Vortrag der
Einsprechenden, es fehle an Ausfihrbarkeit des Bereichs von 20-25 Vol.-%, nicht neu, so dass sie
davon hatte Uberrascht werden konnen: Bereits in der Beschwerdeerwiderung trug die
Einsprechende vor, es sei nicht belegt, wie ein Bereich von 20 Vol.-% (und damit auch ein hdherer

Bereich) hergestellt werden kdnne.

Unabhangig davon hat die Antragstellerin in der mindlichen Verhandlung vor der GBK eingerdumt,
auch deswegen keinen Hilfsantrag mit Obergrenze gestellt zu haben, weil die Antragstellerin nicht
davon ausgegangen sei, dass die Rechtsprechung zu Produktanspriichen auf
Verfahrensanspriche Ubertragen werde. Da diese Frage Gegenstand der Rechtsprechung war,
kénnte man die Auffassung vertreten, dass es der Sorgfaltspflicht entsprochen hatte, fir eine
abweichende Bewertung der Rechtsprechung — soweit es denn tatsachlich eine solche gewesen
sein und sich die Kammer im vorliegenden Fall von der herrschenden Meinung abgewandt haben

sollte — vorzusorgen.
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Nach alledem liegt auch der Einwand, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben sei aus der
Formulierung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die beanspruchte Erfindung sei ,nicht
Uber den ganzen Bereich“ ausfiihrbar, die Art der erforderlichen Einschrankung des Anspruchs
unklar, neben der Sache. Den von der Einsprechenden als nicht ausfuhrbar angesehenen Bereich
hat diese — wie oben dargelegt — mehrfach ausdricklich bestimmt: Er liege jedenfalls bei Werten
ab 20 Vol.-%.

Wenn die Beschwerdekammer dann die Auffassung vertritt, ein Hilfsantrag, welcher den Mangel
der Ausflihrbarkeit durch die Beanspruchung einer Obergrenze beheben soll, hatte nicht erst in der
mundlichen Verhandlung eingereicht werden durfen, kann die GBK diese Auffassung nicht als
offensichtlich unrichtig bewerten. Diese Auffassung beruht auf einer bestimmten Einschatzung der
Rechtslage betreffend das Erfordernis einer Obergrenze durch die Beschwerdekammer. Ob diese
Rechtsauffassung zutrifft oder umgekehrt diejenige der Antragstellerin, wonach eine Obergrenze
gar nicht nétig sei, kann von der GBK — wie ausgefuhrt — nicht beurteilt werden. Wenn die
Einschatzung nicht zutreffen wirde, ware die Entscheidung aus diesem Grund falsch. Das
konnte,— da keine Frage des rechtlichen Gehdrs — im vorliegenden Verfahren nicht Gberprift

werden.

Gesamtergebnis

Die Notwendigkeit der Beanspruchung einer Obergrenze fir Methan war nach alledem aus dem
Verlauf des Beschwerdeverfahrens erkennbar. Die Behauptung in der mindlichen Verhandlung
vor der GBK, das Thema Obergrenze habe in der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer die Einsprechende erstmals vorgebracht und behauptet, ein Methangehalt
von 20 bis 25 Vol.-% sei nicht erzielbar, sei neues Tatsachenvorbringen gewesen, trifft nicht zu.
Die GBK kann daher nicht von einem fir die Antragstellerin Uberraschenden Verfahrensverlauf

ausgehen.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung mit Beantwortung der Kritik der Antragstellerin]

3.6.2 Zur ,Hauptfrage”: Reaktion mit Hilfsantrag auf Gberraschende Wendung des Verfahrens mit

Hilfsantrag zu bertcksichtigen?

Die Beschwerdekammer ist in der zu Uberprifenden Entscheidung zur Auffassung gelangt, dass
weder die Mitteilung geman Artikel 15 (1) VOBK 2020 oder die Diskussion in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer, noch die Anderung der Meinung der Kammer im

Vergleich zur Mitteilung im vorliegenden Fall die erforderlichen auRergewdhnlichen Umstande fir
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die Einreichung des Hilfsantrags erst in der mundlichen Verhandlung vor der Kammer bedingen
kénnten. Sie hat den Hilfsantrag daher gemaR Artikel 13 (2) VOBK nicht berlcksichtigt.

Bei dieser Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK hat sich die Beschwerdekammer auf die geltende

Rechtsprechungspraxis der Beschwerdekammern gestutzt.

Siehe den folgenden Absatz aus der ,Rechtsprechung® (Nr. V.A.4.5.6 i), auf den in der zu
Uberprufenden Entscheidung hingewiesen wird:

... In T 995/18 stellte die Kammer fest, dass es im Hinblick auf Art. 13 (2) VOBK 2020
unerheblich ist, ob sie wahrend der miindlichen Verhandlung von ihrer in der Mitteilung
nach Art. 15 (1) VOBK 2020 dargelegten vorlaufigen Meinung abweicht. Im
Beschwerdeverfahren hat jeder Beteiligter seinen Fall am Anfang des Verfahrens zu prasentieren
und dabei ggfs. umgehend auf den Vortrag der Gegenseite zu reagieren und nicht erst dann, wenn
er sich mit einer negativen Meinung einer Beschwerdekammer konfrontiert sieht. Die Anderung
einer ausdrucklich als vorlaufig bezeichneten Meinung infolge der mundlichen Diskussion von
Argumenten, die alle aus dem schriftlichen Verfahren bereits bekannt waren, kann keine
Rechtfertigung im Sinne des Art. 13 (2) VOBK 2020 bieten.

[Ende des Auszugs aus der Mitteilung]

Die Antragstellerin meinte in der mundlichen Verhandlung vor der GBK, diese Entscheidung stlitze
gerade ihre Auffassung, denn darin sei der Hilfsantrag im Verfahren berlcksichtigt worden. Der
dortige Fall der Streichung eines abhangigen Anspruchs sei mit dem vorliegenden vergleichbar.
Hierzu ist zunachst auszufiihren, dass die GBK in der Mitteilung auf den zitierten Rechtsgrundsatz
hingewiesen hat, nicht auf dessen Anwendung im konkreten Fall. Abgesehen davon war es Sache

der Beschwerdekammer zu bestimmen, diesen Grundsatz anzuwenden.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung]

Die Kammer hat auch auf T 2843/19, Nr. 3.3 betreffend die Notwendigkeit einer Replik auf eine
Beschwerdeerwiderung hingewiesen. In diesem Fall geht es zwar um neues Vorbringen in dieser
Erwiderung, was hier nicht vorliegt. Dennoch ist der — auf Nr. 3.3 der Entscheidungsgriinde
beruhende — Orientierungssatz 3 vorliegend relevant:

3. Das Argument, es sei nicht zumutbar, Kaskaden von Argumentationslinien im Hinblick auf
jede denkbare Einschatzung der Kammer vortragen zu mussen, greift nicht. Im zweiseitigen
Beschwerdeverfahren trifft die Parteien die Pflicht zur sorgfaltigen und beférderlichen
Verfahrensflhrung, aus Grinden der Fairness gegenlber der anderen Partei, aber auch um das
Verfahren innerhalb einer angemessenen Verfahrensdauer zum Abschluss zu bringen.

Artikel 13 (2) VOBK 2020 sanktioniert diese Pflicht zur Verfahrensférderung.

[Ende des Auszugs aus der Mitteilung]
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Auch diesbezuglich meinte die Antragstellerin in der mindlichen Verhandlung vor der GBK, diese
Entscheidung stltze ihren Standpunkt und nicht denjenigen der Beschwerdekammer. In diesem
Fall hatte neues Vorbringen nicht von Amts wegen bertcksichtigt werden durfen. Das spreche
ebenfalls fur die Antragstellerin.

Auch hier war es Sache der Beschwerdekammer, die Relevanz dieser Entscheidung fur ihren Fall
zu wurdigen. Insofern ist der — ebenfalls auf Nr. 3.3 beruhende — Orientierungssatz 4 von
Interesse, den die Antragstellerin im Auge gehabt haben mag:

4. Das Argument der Beschwerdeflhrerin, es sei der Kammer und auch der Patentinhaberin
zumutbar, sich in der mindlichen Verhandlung mit der Diskussion eines einfachen neuen
Sachverhaltes zu beschéftigen, lasst den Einfluss auf den weiteren Verfahrensverlauf auf3er Acht.
Die erstmalige Diskussion einer Argumentationslinie in der mindlichen Verhandlung mag zu einer
Situation fUhren, in der die andere Partei ihre Verteidigungslinie erstmalig in der mindlichen
Verhandlung Uberdenken und ggf. anpassen muss, was zu einer deutlichen Verzdgerung des
Verfahrens flhren und eine sachgerechte Entscheidung in der mindlichen Verhandlung
erschweren oder unmaoglich machen kann.

Wie oben dargelegt, handelt es sich bei der Frage der von der Einsprechenden in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer bestrittenen Ausfiihrbarkeit der beanspruchten
Erfindung im Bereich 20-25 Vol.-% um keinen neuen Sachverhalt, den die Einsprechende erstmals
in der Verhandlung eingeflihrt hatte. Vielmehr konnte die Antragstellerin hiervon nach der obigen
Analyse der GBK (in Nr. 3.6.1.2) nicht (iberrascht worden sein. Bereits aus diesem Grund kann

Orientierungssatz 4 ihre Position nicht stiitzen.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung]

Nachdem die Frage der fehlenden Obergrenze bereits aus der Akte erkennbar war, kann nach
dieser, als herrschend anzusehenden Rechtsprechung eine Kammer die Zulassung eines Antrags,
der erstmals in der mundlichen Verhandlung eine Obergrenze einfugt, als nicht durch
,auBergewdhnliche Umstande“ veranlasst ansehen: Weder eine Anderung der vorlaufigen
Meinung der Kammer noch das Erfordernis, mehrere Argumentationslinien und ggf. dazugehdérige

Hilfsantrage einzureichen, stellt einen auergewdhnlichen Umstand dar.

[Ende des Auszugs]

In der mindlichen Verhandlung meinte die Antragstellerin, der vorstehende Absatz der Mitteilung
der GBK sei unzutreffend: Die fehlende Obergrenze sei aus der Akte ganz bestimmt nicht
erkennbar gewesen, sondern erst in der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer.
Die GBK halt an der Aussage an dem vorstehenden Absatz aus den von ihr oben gegebenen

Grinden fest.
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[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung]

Zusammenfassend ist festzuhalten:

Wenn eine Beschwerdekammer der herrschenden Praxis zu Artikel 13 (2) VOBK folgt und auf
dieser Grundlage einen Hilfsantrag — wie hier — nicht berlcksichtigt, kann darin keine offensichtlich

unrichtige Anwendung des Rechts gesehen werden.

Das gilt auch dann, wenn diese Praxis Bedenken begegnen sollte, wie denjenigen, die die
Antragstellerin in Bezug auf den vorliegenden Fall gedufRert hat: Die Anforderungen der Kammer
im Zusammenhang mit der Berlcksichtigung des Hilfsantrags stellten einen Verstol gegen das
Gebot der Verfahrensékonomie dar. Die im vorliegenden Abschnitt zitierte Rechtsprechung ist aus

Sicht der GBK jedenfalls nicht wegen Verstolies gegen dieses Gebot offensichtlich unrichtig.
[Ende des Auszugs]

4. Gesamtergebnis
Der Uberpriifungsantrag ist im Hinblick auf den im Verfahren einzig verbliebenen ersten

Uberpriifungsgrund offensichtlich unbegriindet. Der Antrag ist daher nach Regel 109 (2) a) EPU zu

verwerfen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entschieden:

Der Antrag auf Uberpriifung wird einstimmig als offensichtlich unbegriindet verworfen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
c‘{\WEl’de[f
A S--* hen P, N
(A \sc! at
GOQZ,‘:@‘O% 9’”90,(’))@,.
¥
* 3
S HE!
S5 £e
¢ 5 S5
Q ) s [«)
© = S o
[ %o _&bQ\
B, %, Fo
%, 0.4
Yy Losop TN
Puein & \¢
N. Michaleczek |. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt
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