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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent Nr. 2 573 442 ("das Patent") zu

widerrufen.

In der angefochtenen Entscheidung war die
Einspruchsabteilung zu der Auffassung gelangt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags angesichts
einer Kombination der Druckschriften A9 und A4 nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (siehe

Punkt 13.4 der Entscheidungsgriinde). Ferner hat sie den
ihr vorliegenden, wahrend der mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag 1
mit Verweis auf Regel 80 EPU und Regel 116 (2) EPU
nicht in das Verfahren zugelassen (siehe Punkt 14. der

Entscheidungsgriinde der angefochtenen Entscheidung).

Die Beschwerdeschrift vom 4. September 2018 wurde ohne
Angabe der Anschrift der Beschwerdefilhrerin am

6. September 2018 beim EPA eingereicht und die gemal
Artikel 108 Satz 2 EPU erforderliche Beschwerdegebiihr
wurde am 11. September 2018 entrichtet.

Die Beschwerdeschrift enthielt folgende Erklarung:

"Gegen die Entscheidung iliber den Widerruf des
Patentes vom 31. Juli 2018 wird hiermit namens und
im Auftrag der Patentinhaberin Beschwerde

eingelegt."

In Beantwortung einer Mitteilung der Geschaftsstelle

der Kammer vom 12. September 2018 wurde die Angabe der
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Anschrift der Beschwerdefiihrerin mit Schreiben wvom
17. September 2018, das am 19. September 2018 beim EPA

einging, nachgereicht.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung vom 10. Dezember 2018,
die am selben Tag beim EPA einging, reichte die
Beschwerdefiithrerin Anspriiche gemal einem Hauptantrag
und gemaB den Hilfsantradgen 1 bis 4 sowie die
Dokumente Al6 und Al7 ein. Sie setzte sich mit den
Entscheidungsgriinden der angefochtenen Entscheidung
auseinander und legte dar, warum aus ihrer Sicht der

Hauptantrag und die Hilfsantrdge gewahrbar seien.

Der letzte Absatz der Beschwerdebegrindung lautet:

"Es wird darum gebeten, der Beschwerde abzuhelfen.
Nur hilfsweise wird eine miindliche Verhandlung

beantragt."

Die Beschwerdeerwiderungen gingen Jjeweils am 15., 18.
und 24. April 2019 beim EPA ein. Die
Beschwerdegegnerinnen II (Einsprechende 2) und III
(Einsprechende 3) erhoben Einwdnde gegen die
Zulassigkeit der Beschwerde und trugen u.a. vor, dass
der Vertreter der Beschwerdefiihrerin in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung mit der Vorlage
des neuen Hilfsantrags 2 den Verzicht auf alle weiteren
Antradge erklart habe und dass insoweit die am

31. Juli 2018 versandte Niederschrift idber die
mindliche Verhandlung in diesem Punkt die vom Vertreter
der Beschwerdefilhrerin abgegebene Erklarung nicht

korrekt wiedergebe.

Die Beschwerdegegnerin III beantragte mit Schreiben vom
21. Juni 2021 eine Korrektur der am 31. Juli 2018 an

die Beteiligten versendeten Niederschrift tber die
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mindliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Die
Einspruchsabteilung wies diesen Antrag in einer
Mitteilung vom 31. Mai 2022 zurick und fihrte aus, sie
gehe davon aus, dass das Protokoll den Verlauf der

Verhandlung korrekt widerspiegle.

In einer Mitteilung vom 15. September 2023 teilte die

Kammer ihre vorlaufige Meinung den Beteiligten mit.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am
21. November 2023 statt.

Die Beschwerdegegnerin II reichte folgende Frage zur

Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer ein:

"Ist es im Lichte der Regel 99(2) zuldssig, einen
in der Beschwerdebegriindung explizit gestellten
Antrag (hier Antrag auf Abhilfe) dahingehend
auszulegen, dafl [sic] ein nicht-gestellter Antrag
auf Aufrechterhaltung des Patents in bestimmtem
Unmfang als Erfillung der Voraussetzungen der

Regel 99(2) angesehen wird."

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf
der Grundlage der Anspriche des mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrags und,
hilfsweise, des mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hilfsantrags 1, des mit Schreiben vom
21. September 2023 eingereichten Hilfsantrags la, des
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Hilfsantrags 2, des in der miindlichen Verhandlung vom
21. November 2023 eingereichten Hilfsantrags 2a, des
mit Schreiben vom 21. September 2023 als Hilfsantrag 2

eingereichten Hilfsantrags 2b, des mit der
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Beschwerdebegrindung eingereichten Hilfsantrags 3, des
mit Schreiben vom 14. November 2023 eingereichten
Hilfsantrags 3a, des mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Hilfsantrags 4, des mit Schreiben vom
14. November 2023 eingereichten Hilfsantrags 4a, des
mit Schreiben vom 21. September 2023 eingereichten
Hilfsantrags 5 oder des mit Schreiben vom

14. November 2023 eingereichten Hilfsantrags ba.

Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 1) beantragte

die Zurickweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 2) und die

Beschwerdegegnerin III (Einsprechende 3) beantragten

die Verwerfung der Beschwerde als unzuldssig oder die

Zurickweisung der Beschwerde.

Zudem beantragte die Beschwerdegegnerin II

(Einsprechende 2) die Vorlage einer Rechtsfrage an die

GroRe Beschwerdekammer im Zusammenhang mit der
Zuladssigkeit der Beschwerde. Sie beantragte aullerdem
die Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung im Falle einer Zulassung des
Hilfsantrags 1 der Beschwerdefiihrerin in das

Beschwerdeverfahren.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet (die von der Kammer

verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern

angegeben) :

"[1.1] Imprdgnierter Faserschlauch zur Innenauskleidung
von Kandlen und Rohrleitungen, der folgendes aufweist:
[1.2] a. eine AuBenschicht,

[1.3] b. eine harzgetrdnkte Faserschlauchschicht,

[1.4] c¢. eine Verankerungsschicht, und
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[1.5] d. eine innenliegende Polymerschicht mit
mindestens einer Barrierelage, und

[1.6] wobei die innenliegende Polymerschicht mindestens
eine Ldngsnaht aufweist und [1.7] wobei die Dicke der
Verankerungsschicht in einem Bereich von 30 bis 500 um
liegt,

[1.8] wobei sich ganz innen zur Rohrmitte hin eine
Schicht aus Polyethylen, Polypropylen oder Polyurethan
als auBen liegende Lage der innenliegenden
Polymerschicht befindet, daran anschlieBend sich die
Barrierelage als Lage der innenliegenden Polymerschicht
befindet und zwischen der Verankerungsschicht c. und
der Barrierelage eine Schicht aus Polyethylen oder
Polypropylen als weitere Lage der innenliegenden
Polymerschicht vorgesehen ist, und [1.9] wobei die
Barrierelage eine Dicke im Bereich von 10 bis 500 um

aufweist."

Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag 1 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 gemal Hauptantrag im Wesentlichen darin,
dass zwischen den Merkmalen 1.7 und 1.8 das folgende

Merkmal 1.7a eingefigt ist:

"[1.7a] wobei die AuBenschicht nicht fiir UV Strahlung

durchlédssig ist",

dass das Merkmal 1.9 gestrichen ist und am Ende des
Anspruchs die folgenden Merkmale 1.10 und 1.11

eingefigt sind:

"[1.10] wobei die Barrierelage aus Polyamid, Ethylen-
Vinylalkohol-Copolymer, PBT, PET, halogenierten
Polymeren oder Mischungen derselben besteht, und
[1.11] wobei zumindest die Verankerungsschicht und die

innenliegende Polymerschicht stoffschliissig oder
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kraftschliissig durch Kaschierung oder Laminierung

miteinander verbunden sind."

Die folgenden Druckschriften werden in dieser

Entscheidung zitiert:

A4: DE 10 2009 041 841 Al
A9: UsS 2010/0075078 Al

Das fiir diese Entscheidung relevante Vorbringen der

Beteiligten lé&sst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zulédssigkeit der Beschwerde und Vorlage einer

Rechtsfrage an die GroBe Beschwerdekammer

1) Beschwerdefiihrerin

Die Beschwerde sei zulédssig. Die Erfordernisse der
Regel 99 (2) EPU seien erfiillt. Am Ende des ersten
Absatzes auf Seite 1 der Beschwerdebegrindung werde
eindeutig formuliert, dass die Entscheidung der
Einspruchsabteilung angefochten werde. Es seien zu
diesem Zweck mit der Beschwerdebegriindung ein
Hauptantrag und vier Hilfsantrdge vorgelegt worden. Die
Anfechtung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und
die Vorlage der Antradge konnten nur so interpretiert
werden, dass beantragt werde, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und ein Patent auf Basis
des Hauptantrags und hilfsweise eines der Hilfsantrége
aufrechtzuerhalten beziehungsweise zum Zwecke der
Aufrechterhaltung an die Einspruchsabteilung
zurlickzuverweisen, falls die Beschwerdekammer dies fiir
sachdienlich erachten sollte. Es gebe keine andere
sinnvolle Auslegung der Beschwerdebegriindung. Die
Beschwerdebegriindung gebe auch an, aus welchen Grinden

die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des
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Hauptantrags und der Hilfsantrage 1, 2, 3 und 4
aufgehoben werden solle und in welchem Umfang sie
abzudndern sei. Regel 99 (2) EPU erfordere nicht, dass
in der Beschwerdebegriindung ein Antrag gestellt werde.
Es bestehe keine Notwendigkeit, der GroBen

Beschwerdekammer Rechtsfragen wvorzulegen.

ii) Beschwerdegegnerinnen II und III

Die Beschwerde sei unzuldssig. Regel 99 (1) c) EPU
verlange, dass die Beschwerdeschrift und nicht etwa
erst die Beschwerdebegriindung einen Antrag enthalte,
mit dem der Beschwerdegegenstand festgelegt werde. Zwar
sel nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern
dieses Erfordernis erfillt, wenn in der
Beschwerdeschrift lediglich die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung beantragt werde, ohne weiter
konkretisierte Antrage vorzulegen, doch enthalte die
Beschwerdeschrift im vorliegenden Fall nicht einmal
einen Antrag, der diesen Mindesterfordernissen der
Regel 99 (1) c¢) EPU gerecht werde. Nach der
Beschwerdeschrift werde Beschwerde gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, ohne
dass jedoch die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung - in welchem Umfang auch immer - beantragt
werde. Die Beschwerdeschrift erfiille daher nicht einmal
die in der grundlegenden Entscheidung T 358/08 und den
diese Entscheidung zitierenden Entscheidungen
beschriebenen Minimalvoraussetzungen. Die
Rechtsprechung, wonach eine Erklarung, dass "Beschwerde
eingelegt wird" die Mindesterfordernisse der

Regel 99 (1) c) EPU erfiille, sei im Lichte des
Wortlauts der Regel 99 (1) c) EPU nicht

nachvollziehbar.

Auch sei in der Beschwerdebegriindung entgegen
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Regel 99 (2) EPU nicht angegeben, in welchem Umfang die
angefochtene Entscheidung abgeadandert werden solle. Zwar
seien mit der Beschwerdebegriindung Anspriiche gemal
einem Hauptantrag und vier Hilfsantragen eingereicht
worden. Doch fadnden sich in der Beschwerdebegriindung
keinerlei explizite oder implizite Antrage, die sich
auf diese vorgelegten Anspriiche beziehen wiirden. Der
erklarte explizite Wille der Beschwerdefilhrerin sei
lediglich der Antrag auf Abhilfe, idber den entsprechend
zu entscheiden ware. Nur wenn man die
Beschwerdebegriindung unzulassigerweise entgegen dem
erklarten Willen der Beschwerdefiithrerin, d.h. ihrem
Antrag auf Abhilfe, auslege und interpretiere, konne
man zu dem Schluss kommen, dass die Beschwerdefiihrerin
angegeben habe, in welchem Umfang die angefochtene
Entscheidung abgedndert werden solle. Der von der
Beschwerdefihrerin in der Beschwerdebegriindung
gestellte Antrag auf Abhilfe sei dariber hinaus im
Einspruchsbeschwerdeverfahren unzulassig, da eine
Abhilfe der Beschwerde nach Artikel 109 EPU im
zwelseitigen Verfahren weder vorgesehen noch zulédssig
sei. Daher sei die Beschwerde mangels eines zuldssigen
Antrags nach Regel 101 EPU als unzulédssig zu verwerfen.
Sollte die Beschwerdekammer dieser Auffassung nicht
folgen, sei der GroBen Beschwerdekammer die
eingereichte Rechtsfrage vorzulegen und das Verfahren
vor der hiesigen Technischen Beschwerdekammer bis zur
Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer auszusetzen,
da es sich um ein Problem grundlegenden rechtlichen

Interesses handle.

AulBerdem sei die Beschwerde auch deshalb unzulassig,
welil sich aufgrund des von der Beschwerdefiilhrerin im
erstinstanzlichen Verfahren erklarten Verzichts auf den
damaligen Hauptantrag und Hilfsantrag 1 und der

fehlenden Zuléadssigkeit des Hilfsantrags 2 im
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Beschwerdeverfahren nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 kein
zuldssiger Antrag im Beschwerdeverfahren befinde, der
innerhalb der Beschwerdefrist von der
Beschwerdefilhrerin geltend gemacht und begriindet worden

ware.

b) Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin

i) Beschwerdefiihrerin

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruhe
angesichts einer Kombination der Druckschriften A9 und
A4 auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die
Druckschrift A9 offenbare nicht die Merkmale 1.4, 1.8
und 1.9. Der Fachmann verstehe den Begriff
"Verankerungsschicht" in Merkmal 1.4 aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens und im Lichte der Beschreibung
(siehe Absatze [0014] und [0029]) so, dass diese
Schicht zwei andere Schichten fest miteinander
verbinde. Im Zusammenhang des Anspruchs 1 des
Hauptantrags folge daraus, dass die innenliegende
Polymerschicht fest mit der harzgetrankten
Faserschlauchschicht verbunden sei und daher nach der
Installation des Faserschlauchs im Rohr verbleibe und
nicht nach der Installation abgezogen werde. Dies sei
auch dem Absatz [0007] des Streitpatents zu entnehmen.
Eine Verankerungsschicht sei in der Druckschrift A9
weder offenbart noch technisch mdéglich, da eine
Vliesschicht nicht mit einer Silikonschicht wverbunden
werden koénne. Die in der Druckschrift A9 offenbarte
"first intermediate layer" 210 sei nicht aus Vlies und
auch keine eigene Schicht, da es sich um einen Teil des
Faserschlauchs handle. Eine Kaschierung koénne nicht
erkannt werden. Das Ausfihrungsbeispiel der Figuren 4A,
4B und 4C offenbare keine Dicke der Verankerungs-

schicht. Eine objektive technische Aufgabe liege darin,
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den Faserschlauch besser vor mechanischen Einfliissen zu
schiitzen. Zur LO6sung dieser Aufgabe misse die
innenliegende Polymerschicht nach der Aushartung im
Liner verbleiben. Ein Schutz der innenliegenden
Polymerlage vor mechanischen Einfliissen werde in den
Druckschriften A9 und A4 nicht thematisiert, da dort
gar nicht davon ausgegangen werde, dass es vorteilhaft
sein konnte, die dort beschriebenen Folien nach dem
Ausharten im Liner zu belassen. Durch die Merkmale 1.8
und 1.9 ergédben sich ferner weitere technische Vorteile
wie beispielsweise eine Barrierewirkung gegeniiber
Styrol, eine erhohte Flexibilitat und Dehnfahigkeit der
Folie und ein Schutz der Barrierelage vor Feuchtigkeit
und bestimmten Chemikalien wie beispielsweise biogener
Schwefelsaure. Der Fachmann habe angesichts der
Druckschriften A9 und A4 keinen Hinweis gehabt, zum
Erreichen dieser weiteren technischen Vorteile die

Merkmale 1.8 und 1.9 vorzusehen.

ii) Beschwerdegegnerinnen

Es bestiinden keine Einwande gegen die Zulassung des
Hauptantrags der Beschwerdefiihrerin in das
Beschwerdeverfahren. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags beruhe angesichts einer Kombination der
Druckschriften A9 und A4 jedoch nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Anspruch 1 des Hauptantrags
unterscheide sich von dem Inhalt der Druckschrift A9
lediglich durch die Merkmale 1.8 und 1.9. Das

Merkmal 1.4 sei hingegen in der Druckschrift A9
offenbart. Die Vliesschicht 210 in der Figur 2C der
Druckschrift A9 sei eine Verankerungsschicht, da sie
durch das Harz mit der Faserschlauchschicht 215
verbunden und somit an dieser verankert sei. Weder das
allgemeine Fachwissen noch das Patent als Ganzes

stiitzten die Auffassung der Beschwerdefiihrerin, dass
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die Verankerungsschicht zwingend zwei andere Schichten
fest miteinander verbinden miisse. Die objektive
technische Aufgabe liege darin, den Faserschlauch
besser vor mechanischen Einfliissen zu schiitzen. Die
weiteren von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachten
technischen Vorteile ergaben sich nicht zwingend aus
den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags. Die
Druckschrift A4 betreffe die genannte objektive
technische Aufgabe (siehe Absatz [0071]) und schlage
hierzu eine innenliegende Mehrschichtfolie mit den
Merkmalen 1.8 und 1.9 vor. Der Fachmann ware somit in
naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hauptantrags gelangt.

c) JZulassung des Hilfsantrags 1 der Beschwerdefiihrerin

in das Beschwerdeverfahren

i) Beschwerdefiihrerin

Der Vertreter der Patentinhaberin konne sich nicht mehr
daran erinnern, den Wortlaut "zurickgenommen" oder
"verzichtet" in der miindlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung benutzt zu haben.

Der Hilfsantrag 1 sei in das Beschwerdeverfahren nach
Artikel 12 (4) VOBK 2007 zuzulassen. Der
Beschwerdefiithrerin sei in der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung keine Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben worden, um Argumente vorzutragen,
dass die Regeln 80 und 116 (2) EPU nicht greifen
wllrden. Dieser Hilfsantrag rdume auch die zuvor in der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
diskutierten Einwadnde nach Artikel 84 und 123 (2) EPU
aus. Dies habe die Einspruchsabteilung bei der Ausiibung
ihres Ermessens nicht berilicksichtigt. Der Hilfsantrag 1

konvergiere zwar nicht im Hinblick auf den Hauptantrag.
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Dies sei jedoch nicht das alleinige Kriterium. In der
Entscheidung T 945/12 habe die Kammer bei der Ausiibung
ihres Ermessens bericksichtigt, dass sowohl die Kammer
als auch der ehemalige Einsprechende Zeit gehabt
hatten, den Hilfsantrag I zu prifen, da dieser mit der

Beschwerdebegriindung eingereicht worden sei.

ii) Beschwerdegegnerinnen

Der Hilfsantrag 1 der Beschwerdefihrerin sei nicht in
das Beschwerdeverfahren zuzulassen, da der Vertreter
der Beschwerdefithrerin nach der Unterbrechung der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung um
18:15 Uhr mit der Vorlage des neuen Hilfsantrags 2
erklart habe, dass auf alle weiteren Antrage verzichtet
werde. Der in der mindlichen Verhandlung ausdricklich
erklarte Verzicht auf alle weiteren Antrdge auBer dem
kurz zuvor vorgelegten Hilfsantrag 2 gelte somit auch
fir den zu diesem Zeitpunkt geltenden Hilfsantrag 1,
der nunmehr von der Beschwerdefiihrerin wieder als

Hilfsantrag 1 vorgelegt worden sei.

Es werde auch beantragt, die handschriftliche
Mitschrift des Berichterstatters iber die mindliche
Verhandlung als weiteren Nachweis dafir heranzuziehen,
dass es sich um eine Verzichtserkldrung und nicht um
eine Ricknahmeerklarung Uber die im Verfahren

befindlichen Antrage gehandelt habe.

Der Hilfsantrag 1 sei auch nicht nach Artikel 12 (4)
VOBK 2007 in das Verfahren zuzulassen. Er sei erst spat
in der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereicht worden. Er konvergiere
auch nicht im Hinblick auf den Hauptantrag. Die
Ermessensausibung der Einspruchsabteilung sei im

Ergebnis nicht zu beanstanden. Eine Zulassung des
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Hilfsantrags 1 durch die Kammer wiirde, wenn ihr eine
Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung folge, zu
einer Verfahrensverzodgerung fihren. Dies sei der

Verfahrensodokonomie abtraglich.

d) Zurilickverweisung an die Einspruchsabteilung

Die Beschwerdegegnerin II beantragte die
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung im Falle einer Zulassung des
Hilfsantrags 1 der Beschwerdefiihrerin in das
Beschwerdeverfahren, da die Einspruchsabteilung bislang
keine Priifung dieses Antrags vorgenommen habe. Die
Beschwerdefihrerin beflirwortete eine Zurickverweisung.
Die Beschwerdegegnerinnen I und III sprachen sich
angesichts der bisherigen Verfahrensdauer und einer mit
einer Zurlckverweisung einhergehenden weiteren

Verfahrensverzdgerung gegen eine Zurlckverweisung aus.

Entscheidungsgriunde

1. Zuldssigkeit der Beschwerde (Artikel 108 i.V.m.
Regel 99 EPU)

1.1 Beschwerdeschrift

Artikel 108 Satz 1 EPU i.V.m. Regel 99 (1) EPU legt den
Inhalt der Beschwerdeschrift fest, die innerhalb der in
Artikel 108 EPU genannten Zweimonatsfrist einzureichen
ist. So muss die Beschwerdeschrift Folgendes enthalten:
den Namen und die Anschrift des Beschwerdefiithrers
(Regel 99 (1) a) EPU), die Angabe der angefochtenen
Entscheidung (Regel 99 (1) b) EPU) und einen Antrag, in
dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird

(Regel 99 (1) c) EPU). Die Regel 99 (1) EPU beinhaltet
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somit zum GroBteil die Erfordernisse der bis zum

13. Dezember 2007 geltenden Regel 64 a) und b) EPU
1973. Das Erfordernis der Regel 64 b) EPU 1973, dass
der Beschwerdefiihrer schon in der Beschwerdeschrift
angeben musste, in welchem Umfang die Abanderung der
angefochtenen Entscheidung beantragt wird, wurde in die
Regel 99 (2) EPU iberfithrt, die den Inhalt der
Beschwerdebegrindung festlegt.

Die gemidB Regel 99 (1) a) EPU erforderliche Angabe der
Anschrift der Beschwerdefihrerin enthalt die
Beschwerdeschrift zwar nicht, aber dieser Mangel wurde
in zulassiger Weise mit der Angabe der Anschrift in dem
Schreiben vom 17. September 2018 behoben (Regel 101 (2)
EPU) .

Da die Beschwerdeschrift eine Erklarung enthalt, in der
die angefochtene Entscheidung angegeben ist, erfillt

sie auch die Voraussetzungen der Regel 99 (1) b) EPU.

Im vorliegenden Fall erklédrte die Beschwerdefiihrerin in
ihrer Beschwerdeschrift, dass gegen die Entscheidung

der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt wird.

Die Beschwerdeschrift muss nach Regel 99 (1) c) EPU
einen Antrag enthalten, in dem der Beschwerdegegenstand
festgelegt ist. Die Beschwerdeschrift ist eine an das
EPA gerichtete Erkldarung mit der Absicht, eine konkrete
Entscheidung mit der Beschwerde anzufechten. Die
Absicht, Beschwerde einzulegen, muss darin klar und
eindeutig erklart werden (siehe z.B. die Entscheidungen
T 371/92, ABl. EPA 1995, 324, Punkt 3.5 der
Entscheidungsgriinde und T 551/15, Punkt 2.2.1 der
Entscheidungsgrinde mit Verweis auf weitere frithere
Entscheidungen der Beschwerdekammern). Das Erfordernis

der Regel 99 (1) c¢) EPU tragt der Tatsache Rechnung,
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dass der erste Antrag des Beschwerdefiuhrers gemall der
Rechtsprechung der GroRen Beschwerdekammer G 9/92 und
G 4/93 (ABl. EPA 1994, 875) und G 1/99 (ABl. EPA

2001, 381) den Gegenstand der Beschwerde und damit den
Rahmen des Beschwerdeverfahrens festlegt. In der Regel
sollte bereits die Beschwerdeschrift klarstellen, ob
die angefochtene Entscheidung im Ganzen oder nur
teilweise angegriffen wird, und den Umfang der im
Beschwerdeverfahren aufgeworfenen Punkte abstecken.
Nach der Rechtsprechung ist dieses Erfordernis erfillt,
wenn die Beschwerdeschrift einen Antrag (der auch
implizit sein kann) auf die vollstandige oder
(gegebenenfalls) nur teilweise Aufhebung der
Entscheidung enthalt, da durch diese Erklarung der
Beschwerdegegenstand dahingehend festgelegt wird (siehe
T 358/08, Punkt 5 der Entscheidungsgriinde und weitere
bestatigende Entscheidungen in der "Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts",

10. Auflage 2022 (im Folgenden "Rechtsprechung"),
V.A.2.5.2 c)). Dafiir ist es nach der einschlagigen
Rechtsprechung ausreichend, wenn in der
Beschwerdeschrift erklart wird, dass "Beschwerde
eingelegt wird". Durch diese Erklarung wird der
Beschwerdegegenstand dahin gehend festgelegt, dass die
rechtlichen Wirkungen, die von der Entscheidung
ausgehen, rilickgdngig gemacht werden sollen. Die
konkrete Fassung, in der ein Patentinhaber sein Patent
aufrecht erhalten wissen will, kann dann noch im Rahmen
der Beschwerdebegrindung nach Regel 99 (2) EPU
beantragt werden, die die Grinde fir die Aufhebung bzw.
den Umfang der beantragten Abanderung enthalten soll
(siehe z.B. die Entscheidungen T 358/08, Punkt 5.1 der
Entscheidungsgrinde, T 1777/14, Punkt 1.2 der
Entscheidungsgrinde, T 424/15, Punkt 1.3 der
Entscheidungsgriinde und T 2561/11, Punkt 2.5 der

Entscheidungsgrinde) .
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Die Beschwerdegegnerinnen II und III halten die oben
dargelegte Rechtsprechung, wonach eine Erklarung, dass
"Beschwerde eingelegt wird" die Mindesterfordernisse
der Regel 99 (1) c¢) EPU erfillt, im Lichte des
Wortlauts der Regel 99 (1) c) EPU fiur nicht
nachvollziehbar. Nach Ansicht der Kammer mag es zwar
sein, dass angesichts des Wortlauts der Regel 99 (1) c)
EPU auch eine andere Auffassung als die der
Beschwerdekammern in der obengenannten Rechtsprechung
denkbar sein konnte. Die Kammer schlieBt sich jedoch
der Auffassung und der dazu angegebenen Begrindung in
der obengenannten einschldgigen Rechtsprechung an. Die
Kammer weist ferner darauf hin, dass die
Beschwerdekammern unter Berilicksichtigung des Wortlauts
der Regel 99 (1) c) EPU die Beschwerde von
Patentinhabern gegen eine Entscheidung iUber den
Widerruf des Patents wiederholt als Antrag auf
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung in vollem
Umfang ausgelegt haben und dass daher die
Patentinhaberin im vorliegenden Fall davon ausgehen
durfte, dass ihre Erklarung in ihrer Beschwerdeschrift
die Erfordernisse der Regel 99 (1) c¢) EPU erfiillt. Auch
aus diesem Grund halt es die Kammer nicht fir geboten,

von der obengenannten Rechtsprechung abzuweichen.

Aus den vorstehenden Grinden erfillt die vorliegende
Beschwerdeschrift auch die Erfordernisse der
Regel 99 (1) c) EPU.

Beschwerdebegrindung

Fir die Zulédssigkeit einer Beschwerde ist es gemal
Artikel 108 Satz 3 EPU auch erforderlich, dass die
Beschwerde innerhalb von vier Monaten nach Zustellung

der Entscheidung nach Malgabe der Ausfihrungsordnung
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begriindet wird. Nach Regel 99 (2) EPU muss die
Beschwerdefithrerin in ihrer Beschwerdebegriindung
darlegen, aus welchen Grinden die angefochtene
Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie
abzuandern ist und auf welche Tatsachen und
Beweismittel sie ihre Beschwerde stiitzt. Wenn die
erforderliche Angabe, in welchem Umfang die Anderung
oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt
wird, nicht ausdriicklich in der Beschwerdebegriindung
enthalten ist, dann geniigt es, wenn der erforderliche
Antrag auch durch sachgerechte Auslegung der
Beschwerdebegriindung aus dem objektiven Erklarungswert
entnehmbar ist, um das entsprechende Erfordernis der
Regel 99 (2) EPU zu erfiillen (siehe "Rechtsprechung",
V.A.2.5.2 ¢) hinsichtlich des vorgenannten
Erfordernisses der Regel 64 b) EPU 1973, das in die
geltende Regel 99 (2) EPU iberfithrt wurde; siehe auch
z.B. die Entscheidungen T 85/88, T 32/81, ABl. EPA
1982, 225; T 7/81, ABl. EPA 1983, 98; T 1/88).

Die Beschwerdegegnerinnen II und III beanstandeten,
dass in der Beschwerdebegriindung entgegen dem
Erfordernis der Regel 99 (2) EPU nicht angegeben sei,
in welchem Umfang die angefochtene Entscheidung
abgeadandert werden solle, da sich in der
Beschwerdebegriindung keinerlei explizite oder implizite
Antradge fanden, die sich auf die Anspriiche gemal dem
Hauptantrag und der Hilfsantrage, die mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht worden seien, beziehen
wirden. Der einzige erklarte explizite Wille der
Beschwerdefiithrerin sei der auf der letzten Seite der
Beschwerdebegriindung gestellte Antrag auf Abhilfe. Nur
wenn man die Beschwerdebegriindung unzuldssigerweise
entgegen diesem erkldrten Willen der Beschwerdefiihrerin
auslege und interpretiere, konne man zu dem Schluss

kommen, dass die Beschwerdefilhrerin angegeben habe, in
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welchem Umfang die angefochtene Entscheidung abgeadndert
werden solle. Im Ubrigen sei die Abhilfe im

vorliegenden Fall unzulassig.

Dieser Ansicht der Beschwerdegegnerinnen II und IIT

kann die Kammer nicht zustimmen.

Die Beschwerdefihrerin erklarte auf der ersten Seite
ihrer Beschwerdebegriindung, dass die Entscheidung der
Einspruchsabteilung mit ihrer Beschwerde angefochten
werde. Der Beschwerdebegriindung ist weiter zu
entnehmen, dass der Hauptantrag und die Hilfsantrédge 1
und 2, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde
lagen, erneut mit der Beschwerdebegriindung vorgelegt
wurden und dass die Hilfsantrdage 3 und 4 erstmals mit
der Beschwerdebegrindung vorgelegt wurden. In der
weiteren Begriindung bezieht sich die Beschwerdefiihrerin
zunachst auf die Entscheidungsgrinde in der
angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung zum
damaligen und jetzigen Hauptantrag und fihrt aus, warum
ihrer Meinung nach dieser Antrag die Erfordernisse der
Artikel 123 (2), (3), 84, 54 und 56 EPU erfiille und
warum die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
nicht erfinderisch sei, nicht zutreffend sei. Damit
geht aus der Beschwerdebegriindung eindeutig hervor,
dass die Beschwerdefiihrerin die erstinstanzliche
Entscheidung zumindest beziiglich des der angefochtenen
Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrags angreift
und aus welchen Grinden sie die angefochtene
Entscheidung diesbeziiglich fiir falsch halt. Bei einer
sachgerechten Auslegung der Beschwerdebegriindung ergibt
sich deshalb aus dem objektiven Erklarungswert, dass
die Beschwerdefilhrerin mit ihrer Beschwerde die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die

Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung
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gemal ihrem der angefochtenen Entscheidung

zugrundeliegenden Hauptantrag erreichen wollte.

Diese Auslegung der Beschwerdebegrindung wird auch
nicht durch die Tatsache widerlegt, dass die
Beschwerdefihrerin im letzten Absatz ihrer
Beschwerdebegriindung folgende Formulierung verwendete:
"Es wird darum gebeten, der Beschwerde abzuhelfen."
Nach Ansicht der Kammer kann dieser Formulierung bei
verstandiger Wirdigung keine andere Bedeutung
beigemessen werden, als dass die Beschwerdefiihrerin die
Stattgabe ihrer Beschwerde beantragt hat. Selbst wenn,
wie die Beschwerdegegnerinnen II und III dies
vorgetragen haben, diese Formulierung so zu verstehen
ware, dass damit eine Abhilfe i.S.v. Artikel 109 (1)
Satz 1 EPU gemeint war, so wiirde dies nur bedeuten,
dass die Beschwerdefiihrerin beantragt hat, dass die
Einspruchsabteilung der Beschwerde nach

Artikel 109 (1) Satz 1 EPU abhilft, d.h. ihre
Entscheidung aufhebt, wenn sie die vorliegende
Beschwerde fir zuladssig und begriindet halt. Eine
Beschwerde ist i.S.v. Artikel 109 (1) EPU begrindet,
wenn die Einwande, auf die sich die angefochtene
Entscheidung stitzt, unter Berlicksichtigung der
Beschwerdebegriindung und etwaiger Anderungen eindeutig
ausgeraumt sind. Ein Antrag auf Abhilfe kann daher
keine Auswirkungen auf den Inhalt der
Beschwerdebegriindung selbst haben, auch wenn sie
gegebenenfalls auszulegen ist. Auch die Tatsache, dass
gemaB Artikel 109 (1) Satz 2 EPU eine Abhilfe im
vorliegenden Fall nicht zuladssig ware, da der
Beschwerdefiithrerin die Einsprechenden als
Beschwerdegegnerinnen gegeniiberstehen, kann keine
Auswirkung auf den Inhalt der Beschwerdebegriindung oder
die Zulassigkeit der Beschwerde haben. Ist in einem
Fall eine Abhilfe gemaB Artikel 109 EPU von vornherein
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rechtlich nicht méglich, kann dies die Zulédssigkeit der
Beschwerde nicht in Frage stellen. Vielmehr ist die
Beschwerdesache in einem solchen Fall unverziglich der
Beschwerdekammer vorzulegen, wie dies im vorliegenden
Fall auch unmittelbar nach Einreichung der Beschwerde
geschehen ist (siehe Formblatt EPA Form 2701 mit Datum
vom 6. September 2018).

Aus den oben genannten Grinden kann der Umfang der
vorliegenden Beschwerde aus dem gesamten Vorbringen der
Beschwerdefilthrerin zumindest hinsichtlich ihres
Hauptantrags ermittelt werden, auch wenn die
Beschwerdebegriindung keinen ausdriicklichen Antrag
enthadalt, in welchem Umfang die angefochtene
Entscheidung abzuandern ist. Die Beschwerde ist auch
zumindest hinsichtlich des Hauptantrags ausreichend
begrindet worden, da die Beschwerdefihrerin dargelegt
hat, aus welchen Grinden sie die angefochtene
Entscheidung hinsichtlich ihres Hauptantrags fur nicht
richtig hdlt. Die Erfordernisse der Regel 99 (2) EPU
sind somit auf jeden Fall zumindest hinsichtlich des
Hauptantrags der Beschwerdefiihrerin erfiillt. Fir die
Zuladssigkeit der Beschwerde ist es ausreichend, die
erstinstanzliche Entscheidung beziglich eines einzigen
Antrags, hier des Hauptantrags, in Frage zu stellen und
dies zu begrinden, denn die angefochtene Entscheidung
ware aufzuheben, wenn dieser Begriundung zu folgen ware.
Ob die vorgebrachten Grinde tatsachlich iberzeugen, ist
fur die Zulassigkeit der Beschwerde nicht von Belang,

sondern vielmehr eine Frage ihrer Begrindetheit.

Hinsichtlich des Arguments der Beschwerdegegnerinnen II
und III, dass sich angesichts des von der
Beschwerdefihrerin im erstinstanzlichen Verfahren
angeblich erklarten Verzichts auf den damaligen

Hauptantrag und Hilfsantrag 1 und der fehlenden
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Zulassigkeit des Hilfsantrags 2 kein zulassiger Antrag
im Beschwerdeverfahren befinde, der innerhalb der
Beschwerdefrist oder Beschwerdebegriindungsfrist von der
Beschwerdefilhrerin geltend gemacht und begriindet worden
ware, weist die Kammer darauf hin, dass die Zulassung
von Antradgen nicht eine Frage der Zulassigkeit der
Beschwerde ist. Die Zulassigkeit der Beschwerde ist auf
der Grundlage aller von der Beschwerdefithrerin mit der
Beschwerdeschrift oder Beschwerdebegriindung
eingereichten Unterlagen zu prifen, auch wenn sie nicht
fir die Prifung der Beschwerde in der Sache zugelassen
werden (siehe dazu auch Dokument CA/3/19, Abschnitt VI,
Erlauterungen zu Artikel 12 (4), 2. Absatz, letzter
Satz). Eine Beschwerde kann daher auch dann zulédssig
sein, wenn keiner der in der Beschwerdeschrift oder
Beschwerdebegriindung gestellten Antrage bei der Prifung
der Begriindetheit der Beschwerde in das
Beschwerdeverfahren zugelassen wird. Im Ubrigen
erklarten die Beschwerdegegnerinnen I, II und III in
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer, dass sie
keine Einwadnde gegen die Zulassung des Hauptantrags der
Beschwerdefiithrerin in das Beschwerdeverfahren hatten
und dass die diesbeziiglich schriftlich erhobenen
Einwande zuriickgenommen wiirden. Folglich gibt es keine
Einwande mehr gegen die Zulassung des Hauptantrags der

Beschwerdefihrerin in das Beschwerdeverfahren.

Aus den vorstehenden Grinden erfiillt die vorliegende
Beschwerdebegriindung die Erfordernisse des Artikels 108
Satz 3 EPU i.V.m. der Regel 99 (2) EPU.

Da auch die lbrigen Erfordernisse fiir eine form- und
fristgerechte Einreichung der Beschwerdeschrift und der
Beschwerdebegriindung gemdB Artikel 108 EPU und Regel 99
EPU unstreitig erfiillt sind, ist die Beschwerde im

vorliegenden Fall zulassig.
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Antrag der Beschwerdegegnerin II auf Vorlage einer
Frage an die Grofle Beschwerdekammer (Artikel 112 (1) a)
EPU)

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
beantragte die Beschwerdegegnerin II, der GroBRen

Beschwerdekammer die folgende Frage vorzulegen:

"Ist es im Lichte der Regel 99(2) zuldssig,
einen in der Beschwerdebegriindung explizit
gestellten Antrag (hier Antrag auf Abhilfe)
dahingehend auszulegen, dafB [sic] ein nicht-
gestellter Antrag auf Aufrechterhaltung des
Patents in bestimmtem Umfang als Erfiillung der

Voraussetzungen der Regel 99(2) angesehen wird."

GemaR Artikel 112 (1) a) EPU befasst die Kammer, bei
der ein Verfahren anhangig ist, zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsdtzlicher Bedeutung stellt, wvon
Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Grofe
Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung filir

erforderlich halt.

Wie oben unter Punkt 1.2.2 ausfihrlich dargelegt,
ergibt sich im vorliegenden Fall bei einer
sachgerechten Auslegung der gesamten
Beschwerdebegriindung aus dem objektiven Erklarungswert,
dass die Beschwerdefilhrerin mit ihrer Beschwerde die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung
gemal ihrem der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Hauptantrag erreichen wollte. Der

Umfang der vorliegenden Beschwerde kann daher zumindest
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hinsichtlich ihres Hauptantrags aus dem gesamten
Vorbringen der Beschwerdefiihrerin ermittelt werden,
auch wenn die Beschwerdebegriindung keinen
ausdricklichen Antrag enthédlt, in welchem Umfang die

angefochtene Entscheidung abzudndern ist.

Fir diese Auslegung hat die Kammer den in der
Beschwerdebegriindung explizit gestellten Antrag auf
Abhilfe nicht herangezogen und die Auslegung dieses
Antrags hat somit keine Rolle fiir die Frage gespielt,
ob das entsprechende Erfordernis der Regel 99 (2) EPU
im vorliegenden Fall erfiillt ist (siehe Punkt 1.2.3
oben) . Die Kammer ist daher der Ansicht, dass die von
der Beschwerdegegnerin II formulierte Frage keine filir
den vorliegenden Fall relevante Rechtsfrage enthalt.
Damit jedoch eine Frage der GroBlen Beschwerdekammer
vorgelegt werden kann, muss sie flir die Entscheidung
des betreffenden Falles relevant sein (siehe die
Entscheidung G 2/04, ABl. EPA 2005, 549 und
"Rechtsprechung”", V.B.2.3.3). Da dies hier nicht der
Fall ist, muss der Antrag der Beschwerdegegnerin II auf
Vorlage einer Frage an die GroBe Beschwerdekammer schon

aus diesem Grund zurlickgewiesen werden.

Hauptantrag der Beschwerdefilihrerin: erfinderische
Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Die Beschwerdegegnerinnen hatten keine Einwande gegen
die Zulassung des Hauptantrags der Beschwerdefiihrerin
in das Beschwerdeverfahren. Sie sind jedoch der
Ansicht, der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags beruhe angesichts einer Kombination der
Druckschriften A9 und A4 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.
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Es ist zwischen den Beteiligten unstrittig, dass die
Druckschrift A9 nicht die Merkmale 1.8 und 1.9

offenbart. Die Kammer teilt diese Auffassung.

Die Beschwerdefihrerin ist auBerdem der Ansicht, dass
die Druckschrift A9 nicht das Merkmal 1.4 offenbare.
Sie hat jedoch nicht nachgewiesen, dass der Fachmann
den Begriff "Verankerungsschicht" aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens zwingend so verstehen wirde,
dass diese Schicht zwei andere Schichten fest
miteinander verbindet. Ein derart eingeschranktes
Verstandnis dieses Begriffs folgt auch nicht zwingend
aus der Beschreibung des Patents. Die von der
Beschwerdefilhrerin darin angegebenen Absatze [0014] und
[0029] geben keine Definition des Begriffs
"Verankerungsschicht" an. Selbst wenn die Beschreibung
des Patents diesbezliiglich Ausgestaltungen offenbaren
sollte, die mit dem von der Beschwerdefihrerin
vorgeschlagenen Verstandnis dieses Begriffs im Einklang
stinden, ware dieses Verstandnis nicht zwangslaufig in
den Anspruch 1 des Hauptantrags hineinzulesen. Im
Verfahren vor dem EPA, in dem der Patentinhaber die
Moglichkeit hat, seine Anspriche so zu beschréanken,
dass sie mit den in der Beschreibung genannten engeren
Grenzen Ubereinstimmen, sollte der Umfang eines
Anspruchs nicht dadurch beschrankt werden, dass
Merkmale impliziert werden, die nur in der Beschreibung
vorkommen, da Anspriche damit ihrer gewollten Funktion

beraubt wlirden (siehe "Rechtsprechung", II.A.6.3.4).

Die Verankerungsschicht ist daher im Zusammenhang des
Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht darauf
eingeschrankt, dass diese Schicht die harzgetrankte
Faserschlauchschicht und die innenliegende
Polymerschicht zwingend fest miteinander verbindet.

Weder aus dem Merkmal 1.4 fir sich genommen noch aus
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dem Anspruch 1 des Hauptantrags als Ganzem ergibt sich
zwingend, dass die innenliegende Polymerschicht nach

dem Aushdrten im Rohr verbleiben muss.

Die Kammer folgt vielmehr der Ansicht der
Beschwerdegegnerinnen, dass die in der Figur 2C der
Druckschrift A9 gezeigte Vliesschicht 210 eine
Verankerungsschicht darstellt, da sie durch das Harz
mit der Faserschlauchschicht 215 verbunden und somit an
dieser verankert ist. Die Druckschrift A9 offenbart
damit das Merkmal 1.4.

Die Beschwerdefihrerin fihrt ferner aus, dass die in
der Druckschrift A9 offenbarte "first intermediate
layer" 210 nicht aus Vlies und keine eigene Schicht
sei, da es sich um einen Teil des Faserschlauchs
handle. Eine Kaschierung koénne nicht erkannt werden.
Das Ausfiihrungsbeispiel der Figuren 4A, 4B und 4C

offenbare keine Dicke der Verankerungsschicht.

Die Kammer vermag diesen Ausfithrungen der
Beschwerdefiihrerin nicht zu entnehmen, ob sie weitere

Unterscheidungsmerkmale des Anspruchs 1 des

Hauptantrags gegeniiber der in Figqgur 2 der

Druckschrift A9 dargestellten Ausgestaltung erkennt,
die iber die Merkmale 1.8 und 1.9 hinausgehen.
Anspruch 1 des Hauptantrags sieht jedenfalls ebenso
vor, dass die in den Merkmalen 1.2 bis 1.5 definierten
Schichten Bestandteil eines Faserschlauchs sind (siehe
Merkmal 1.1: "... Faserschlauch ..., der folgendes
aufweist:"). Die Druckschrift A9 offenbart in

Absatz [0041] auBerdem, dass die Schicht 210 ein Vlies

aufweist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags

unterscheidet sich von dem Inhalt der Druckschrift A9
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somit darin, dass die innen liegende Polymerschicht
zusatzlich zu der Barrierelage noch eine auRen liegende
Lage und eine weitere Lage aufweist und dass die
Barrierelage eine Dicke im Bereich von 10 bis 500 um

aufweist (Merkmale 1.8 und 1.9).

Es ist zwischen den Beteiligten unstrittig, dass die im
Hinblick auf die Unterscheidungsmerkmale 1.8 und 1.9
geldste objektive technische Aufgabe darin zu sehen
ist, den Faserschlauch besser vor mechanischen

Einfliissen zu schiutzen.

Die Kammer schlieBt sich dieser Ansicht an. Als
technische Wirkung der auBen liegenden Lage und der
weiteren Lage der inneren Polymerschicht ist in

Absatz [0025], letzter Satz des Patents angegeben, dass
die innenliegende Polymerschicht noch besser vor
mechanischen Einfliissen schiitzt. Die Kammer hat keinen
Anhaltspunkt dafir, dass dieser bessere Schutz nur nach
dem Ausharten des Harzes und nach der Installation des
Faserschlauchs in dem Rohr erreicht wiirde. Vielmehr
schiitzt eine innenliegende Polymerschicht mit den
Merkmalen 1.8 und 1.9 des Anspruchs 1 des Hauptantrags
den Faserschlauch beispielsweise auch bei der
Installation. Diese Auffassung steht im Einklang mit
Absatz [0007] des Streitpatents. Dort heilt es unter
anderem, dass die Aufgabe der Erfindung darin bestehe,
einen Faserschlauch zur Innenauskleidung von Kanalen
und Rohrleitungen bereitzustellen, bei dem beim
Ausharten Verletzungen der Schlauchinnenfolie besser

vermieden werden konnen.

Die Druckschrift A4 befasst sich mit der technischen
Aufgabe, wie innenliegende Schlauchfolien eines
Kanalsanierungssystems (siehe Absatz [0070]) besser vor

mechanischen Belastungen geschiitzt werden kdnnen (siehe
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Absatz [0071]), und somit mit der oben genannten
objektiven technischen Aufgabe. Absatz [0071] bezieht
sich zwar auf die Belastungen bei der Handhabung des
Kanalsanierungsschlauches, insbesondere beim Aufblasen
im Kanalsystem, und nicht auf einen Schutz des
Faserschlauchs nach der Installation. Dies ist jedoch
unbeachtlich, da die objektive technische Aufgabe aus
den oben genannten Grinden in dieser Hinsicht nicht
eingeschréankt ist. Zur Losung der objektiven
technischen Aufgabe sieht die Druckschrift A4 vor, dass
die Barriereschicht der innenliegenden schlauchfdrmigen
Mehrschichtfolie des Schlauches auf jeder ihrer
Oberflachen eine weitere Kunststoffschicht tragt (siehe
Absatze [0078] und [0080]), flur die beispielsweise
Polyethylen oder Polypropylen verwendet wird (siehe
Absatz [0081]). Das Merkmal 1.9 ist ferner unstrittig
in Bezug auf die in der Druckschrift A4 offenbarten
Beispiele mit einer Barrierelage aus Polyamid oder

Copolyamid offenbart.

Dass die innenliegende Schlauchfolie gemaB

Absatz [0077] der Druckschrift A4 nach der Aushartung
vom sanierten, aus Kunststoff und Tragermaterial
gebildeten Kanalrohr abgezogen wird, bedeutet dariber
hinaus nicht, dass die in den Absdtzen [0080] und
[0081] der Druckschrift A4 offenbarten
Kunststoffschichten die Barrierelage nicht vor der
Installation im zu sanierenden Kanalrohr vor

mechanischen Belastungen schiitzen kdnnten.

Selbst wenn der Fachmann angesichts der Kombination der
Druckschriften A9 und A4 zu einem Verfahren gelangt
ware, bei dem die innenliegende Schlauchfolie nach dem
Aushéarten entfernt wird, ware dies fir die Frage der
erfinderischen Tatigkeit unbeachtlich. Zum einen ist

Anspruch 1 des Hauptantrags auf einen impragnierten
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Faserschlauch und nicht auf ein Verfahren zu seiner
Verwendung gerichtet. Zum anderen definiert Anspruch 1
des Hauptantrags keine zwingenden strukturellen
Merkmale des beanspruchten impragnierten
Faserschlauchs, die ein Entfernen der innenliegenden
Polymerschicht nach dem Aushadrten ausschlieBen wiirde.
Dies folgt aus den oben genannten Grinden insbesondere
nicht allein aus dem Begriff "Verankerungsschicht" in
Merkmal 1.4.

Der Fachmann wadre daher in Anbetracht einer Kombination
der Druckschriften A9 und A4 in naheliegender Weise zum

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags gelangt.

Zwischen den Beteiligten ist ferner strittig, ob sich
beziglich der Merkmale 1.8 und 1.9 zwingend weitere
technische Vorteile ergeben. Diese Frage kann jedoch
vorliegend dahingestellt bleiben. Wie oben dargelegt,
ware der Fachmann ausgehend von der Druckschrift A9 und
angesichts der Druckschrift A4 zur LOsung der oben
genannten objektiven technischen Aufgabe auf
naheliegende Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags gelangt. Eine zusdtzliche technische
Wirkung, die dem Fachmann aufgrund dieser naheliegenden
Uberlegungen zwangslaufig in den SchoB fallen wiirde,
konnte keine erfinderische Tatigkeit begriinden (siehe

auch "Rechtsprechung", I.D.10.8).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags der
Beschwerdefihrerin beruht somit nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).
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Zulassung des Hilfsantrags 1 der Beschwerdefiihrerin:

Zulassung in das Beschwerdeverfahren

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten aus verschiedenen
Grinden, den Hilfsantrag 1 nicht in das Beschwerde-

verfahren zuzulassen.

Angeblicher Verzicht der Beschwerdefiihrerin auf den
Hilfsantrag 1 in der miindlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung

Die Beschwerdegegnerin III beantragte, die
handschriftliche Mitschrift des Berichterstatters der
Einspruchsabteilung iber die miindliche Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung als Nachweis flur den
vermeintlich durch die Beschwerdefilhrerin erklarten
Verzicht heranzuziehen. Die Kammer weist jedoch darauf
hin, dass es auf die handschriftliche Mitschrift eines
Mitglieds der Einspruchsabteilung iber die miindliche
Verhandlung nicht ankommt, da die Kammer weder iiber den
Inhalt der Niederschrift lber die miindliche Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung noch tber die Ablehnung des
Antrags auf Berichtigung dieser Niederschrift zu
entscheiden hat. Aus diesem Grund sah die Kammer keine
Veranlassung, dem Antrag der Beschwerdefithrerin III zu

folgen.

Die Einspruchsabteilung wies auch den Berichtigungs-
antrag der Beschwerdegegnerin III zurick und fihrte
aus, sie gehe davon aus, dass das Protokoll den Verlauf
der Verhandlung korrekt widerspiegle (siehe Punkt VI
oben). Die Kammer geht bei der geschilderten Sachlage
davon aus, dass die Niederschrift den Verlauf der

Verhandlung korrekt wiedergibt.

In Punkt 4 der Niederschrift ist Folgendes ausgefihrt:
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"Die Patentinhaberin reichte einen neuen
Hilfsantrag 2 ein, welcher inhaltlich dem
urspriinglichen Hilfsantrag 4 entspricht und die
Anderungen aus dem Hauptantrag beinhaltet. Alle
welteren Hilfsantrdge wurden

zurilickgezogen." (Unterstreichung durch die Kammer)

Der vorliegende Hauptantrag und der vorliegende
Hilfsantrag 1 werden hingegen in der angefochtenen
Entscheidung erdrtert (siehe Punkt 13 und 14 der
Entscheidungsgriinde) . Die Kammer versteht den Punkt 4
der Niederschrift idber die Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung daher dahingehend, dass die
Beschwerdefilthrerin in der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung diese beiden Antrage nicht
zurickgenommen hat. Es gibt in der Niederschrift auch
keinerlei Anhaltspunkte fiir einen Verzicht der
Beschwerdefihrerin auf den Hilfsantrag 1 in der

mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

Zulassung nach Artikel 12 (4) VOBK 2007

Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdebegriindung vor
dem 1. Januar 2020, also vor dem Inkrafttreten der
revidierten Fassung der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK, ABl. EPA 2023, Al03),
eingereicht. Deshalb ist gemaB Artikel 25 (2) VOBK
nicht Artikel 12 (4) bis (6) VOBK anzuwenden, sondern
stattdessen ist Artikel 12 (4) VOBK in der Fassung von
2007 (VOBK 2007, siehe ABl1. EPA 2007, 536) weiterhin

anwendbar.

Nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 beriicksichtigt die Kammer
grundsatzlich das gesamte Vorbringen der Beteiligten

nach Artikel 12 (1) VOBK 2007, wenn und soweit es sich
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auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse
des Artikels 12 (2) VOBK 2007 erfiillt. Der

Artikel 12 (4) VOBK 2007 nennt jedoch auch die Befugnis
der Kammer, Tatsachen, Beweismittel und Antrage nicht
zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren
hatten vorgebracht werden kdénnen oder dort nicht

zugelassen worden sind.

Die Beschwerdefiihrerin hat den vorliegenden

Hilfsantrag 1 mit ihrer Beschwerdebegriindung
eingereicht. Diesen Antrag, der bereits wahrend der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereicht worden war, hat die Einspruchsabteilung
nach Regel 80 EPU und Regel 116 (2) EPU nicht in das
Verfahren zugelassen (siehe Punkt 14 der Entscheidungs-
grinde der angefochtenen Entscheidung). Daher hat die
Kammer die Befugnis nach Artikel 12 (4) VOBK 2007,
diesen Antrag nicht in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen.

Die Beschwerdefiihrerin tragt zunadchst vor, ihr sei in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden, um
Argumente vorzutragen, dass die Regeln 80 und 116 (2)

EPU nicht greifen wiirden.

In Punkt 3.1.3 der Niederschrift {iber die miindliche
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ist Folgendes

ausgefihrt:

"Die Einsprechende 1 beantragte, dass der gednderte
Hilfsantrag 1 als verspdtet eingereicht,
zurlickgewiesen wird. Die weiteren Einsprechenden

schlossen sich der Meinung der Einsprechenden 1 an.



- 32 - T 2212/18

Die Patentinhaberin begriindete die Anderung mit
einem méglichen Erweiterungsproblem in einer
méglichen Nichtigkeitsklage vor einem nationalem

[sic] Patentgericht."

Die Kammer entnimmt dieser Passage der Niederschrift,
dass die Beschwerdefilhrerin wadhrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht nur
Gelegenheit erhalten hat, zur Frage einer mdglichen
Verspatung des Hilfsantrags 1 und einer damit im
Zusammenhang stehenden méglichen Nichtzulassung dieses
Antrags Stellung zu nehmen. Vielmehr hat sie diese
Gelegenheit auch genutzt und den Grund fir die im
Hilfsantrag 1 enthaltenen Anderungen genannt. Die
Behauptung der Beschwerdefiihrerin, sie habe keine
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, ist daher nicht
durch die Niederschrift gestiitzt. Die Kammer hat damit
keinen Anlass zu der Annahme, dass das Recht der
Beschwerdefihrerin auf rechtliches Gehdr nach

Artikel 113 (1) EPU in dieser Hinsicht verletzt worden

ware.

In einer Vielzahl von Entscheidungen haben die
Beschwerdekammern festgestellt, dass die
Beschwerdekammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK
2007 eigenstandig ausiben und dabei das zusatzliche
Vorbringen im Beschwerdeverfahren gebihrend
berlicksichtigen muss. Dabei ibt die Beschwerdekammer
nicht das Ermessen der erstinstanzlichen Abteilung
basierend auf der damaligen Sachlage nochmals aus,
sondern bericksichtigt vielmehr zusatzliche Tatsachen
und geanderte Umstande und macht von ihrem eigenen
Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 Gebrauch (siehe
z.B. die Entscheidungen T 971/11, Punkt 1.2 der
Entscheidungsgrinde und T 2219/10, Punkt 3.1 und 3.2

der Entscheidungsgrinde). Es kann bei der Ausibung des
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eigenen Ermessens der Beschwerdekammer dann
dahingestellt bleiben, ob die Ermessensausibung der
erstinstanzlichen Abteilung im Ergebnis zu beanstanden

ist.

Die Kammer versteht die Entscheidungsgriinde
hinsichtlich der Nichtzulassung des Hilfsantrags 1 in
Punkt 14 der angefochtenen Entscheidung dahingehend,
dass es ein zentraler Punkt flir diese Entscheidung
gewesen 1ist, dass nach Ansicht der Einspruchsabteilung
die Voraussetzungen der Regel 80 EPU nicht erfiillt
gewesen waren. Daher spielt diese Frage fiir die Kammer
beim Ausiiben ihres eigenen Ermessens nach

Artikel 12 (4) VOBK 2007 eine wesentliche Rolle. Bei
der Prifung, ob die Voraussetzungen der Regel 80 EPU
bei einer Anderung des Patents erfiillt sind, ist auf
das erteilte Patent abzustellen und nicht auf einen
hoherrangigen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents
in gednderter Fassung. Die Kammer folgt der
Entscheidung T 750/11, Punkt 2.3.2 der
Entscheidungsgrinde, in der dargelegt wurde, dass eine
Anderung nach Regel 80 EPU dann formal zuldssig sei,
wenn sie als ernsthafter Versuch zu werten sei, einem
Einspruchsgrund zu begegnen, und dass die Frage, ob
eine solche Anderung tatsidchlich einen Einspruchsgrund
behebe, erst bei der materiellrechtlichen Prifung zu
kldaren sei. Es ist dem oben wiedergegebenen Punkt 3.1.3
der Niederschrift iber die miindliche Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung eindeutig zu entnehmen, dass
die Anderung im 1. Hilfsantrag vorgenommen wurde, um
einen Einwand der unzuldssigen Erweiterung und damit
die Geltendmachung des Einspruchsgrunds gemal

Artikel 100 c) EPU zu vermeiden. Die Kammer kommt
deshalb hinsichtlich der Regel 80 EPU zu einer anderen
Wertung als die Einspruchsabteilung und sieht die

formalen Voraussetzungen der Regel 80 EPU als erfullt
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an. Angesichts dieser abweichenden Wertung hinsichtlich
der Regel 80 EPU ist die Frage der Verfahrensdkonomie,
der Verfahrensdauer und der Konvergenz im vorliegenden
Fall von untergeordneter Bedeutung. Deswegen hat die
Kammer den Hilfsantrag 1 in Ausibung ihres eigenen
Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 in das

Beschwerdeverfahren zugelassen.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung
(Artikel 111 (1) EPU, Artikel 11 VOBK)

Nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPU steht es im Ermessen
der Kammer, entweder im Rahmen der Zustandigkeit des
Organs tatig zu werden, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, oder die Angelegenheit zur
weiteren Entscheidung an dieses Organ
zurickzuverweisen. Der gemal Artikel 25 (1) VOBK hier
anzuwendende Artikel 11 VOBK besagt, dass eine Kammer
die Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an
dieses Organ zurilickverweist, wenn besondere Griinde
dafir sprechen. Besondere Griinde liegen in der Regel
vor, wenn das Verfahren vor diesem Organ wesentliche
Mangel aufweist. Ob "besondere Grinde" vorliegen, ist
von Fall zu Fall zu entscheiden (siehe Erlauterungen zu
Artikel 11 VOBK 2020, Zusatzpublikation 2, ABl. EPA
2020) .

Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung
gerichtlich zu iUberprifen (siehe auch Artikel 12 (2)
VOBK), halt es die Kammer bei der vorliegenden Sachlage
nicht fir zweckmaBig, im Rahmen der Zustandigkeit der
Einspruchsabteilung tatig zu werden und die Prifung, ob
das Patent in der gednderten Fassung gemal

Hilfsantrag 1 die Voraussetzungen des EPU erfiillt,
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erstmalig selbst durchzufilhren. Da also besondere
Grinde im Sinne des Artikels 11 VOBK vorliegen, héalt es
die Kammer fir angebracht, die Angelegenheit zur
weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung
zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1) Satz 2 EPU), zumal
sich die Beschwerdefithrerin mit einer Zurlckverweisung
einverstanden erklart hat und die Beschwerdegegnerin II
dies sogar ausdricklich beantragt hat. Die Kammer hat
beim Ausiiben ihres Ermessens auch beriicksichtigt, dass
die Beschwerdegegnerinnen I und III angesichts der
bisherigen Verfahrensdauer und einer mit einer
Zurickverweisung einhergehenden weiteren
Verfahrensverzdgerung gegen eine Zurlckverweisung
waren. Die Kammer hielt diese Kriterien im vorliegenden
Fall jedoch fiir weniger relevant als die Prifung der
Gewahrbarkeit des Hilfsantrags 1 in zweil Instanzen, wie
von der Beschwerdegegnerin beantragt und von der

Beschwerdefihrerin befliirwortet.

Die Kammer hédlt daher in Ausiibung ihres Ermessens nach
Artikel 111 (1) Satz 2 EPU und unter Beriicksichtigung
des Artikels 11 VOBK eine Zurickverweisung der
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste
Instanz im vorliegenden Fall fiir gerechtfertigt. Die
Kammer weist darauf hin, dass die Einspruchsabteilung
damit die Befugnis hat, nicht nur tber den vorliegenden
Hilfsantrag 1, sondern gegebenenfalls auch iUber weitere
Antrage der Patentinhaberin unter Beachtung des
Artikels 111 (2) EPU zu entscheiden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Der Antrag auf Vorlage an die GroRe Beschwerdekammer

2.
wird zurickgewiesen.
3. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
4. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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