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Sachverhalt und Antrage

I. Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin im
Beschwerdeverfahren T 1068/08 (im weiteren:
"Antragstellerin") reichte am 8. September 2009 unter
Zahlung der vorgeschriebenen Geblihr einen Antrag gemaB
Artikel 112a EPU auf Uberpriifung der von der
Beschwerdekammer 3.5.02 in der miindlichen Verhandlung am
7. Mai 2009 verkiindeten und mit den schriftlichen
Grinden am 29. Juni 2009 zur Post gegebenen Entscheidung

ein.

IT. Dem Beschwerdeverfahren lag die Entscheidung der
Einspruchsabteilung zugrunde, alle drei u. a. auf den
Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPU gestiitzten

Einspriiche zuriickzuweisen.

III. Der nunmehr nach Art. 112a EPU zu iberpriifenden
Entscheidung der Beschwerdekammer lagen als Hauptantrag
die erteilte Fassung des strittigen Patents zugrunde,

dessen Anspruch 1 lautete:

"Elektrische Vorrichtung (4) mit einem Stromanschluss
und mit einer Leiteranordnung aus einem nicht-leitenden
Tragermaterial (1) mit mindestens einer transparenten
elektrisch leitenden Schicht (2),

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens eine mit Strom zu versorgende
Einrichtung (7) iUber die Leiteranordnung mit dem
Stromanschluss verbunden ist, und

dass die transparente elektrisch leitende Schicht (2)
mit einer Querschnittsschichtfliache A, und einem
spezifischen Widerstand &sen ein Verhdltnis von &gsen/Asen <

0,4 Ohm/mm, vorzugsweise < 0,3 Ohm/mm, aufweist.",
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ferner ein in der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer vorgelegter Hilfsantrag 1 sowie die in
Vorbereitung der Verhandlung eingereichten Hilfsantrage

2 bis 5.

Die Beschwerdekammer hob die angefochtene Entscheidung

auf und widerrief das Patent, weil sie das Erfordernis

des Artikels 100 b) EPU als nicht erfiillt ansah. In den
Entscheidungsgriinden finden sich dazu u. a. folgende

Ausfihrungen:

"So ist die Einhaltung der beanspruchten Obergrenze des
Verhdltnisses 8socn/Ascn £ Ohm/mm bei einer elektrischen
Vorrichtung gemal Anspruch 1, die jedoch eine kiirzere
Leitungsanordnung und/oder einen Verbraucher mit einer
niedrigeren Leistungsaufnahme als diejenigen des
Ausfiihrungsbeispiels umfasst, nicht unbedingt
erforderlich, um einen hohen Leistungsverlust und somit
eine lbermadBige Erhitzung der Leitungsanordnung zu
vermeiden. Im Gegenteil ist die Erfiillung der o. g.
Bedingung beim Verh&dltnis &sen/Asch keine Garantie dafir,
dass eine beanspruchte Leitungsanordnung die vom
angeschlossenen Verbraucher aufgenommene Leistung mit

geringen Verlusten Ubertragen kann." (Punkt 2.6).

"Zusammenfassend ist festzustellen, dass der im Rahmen
eines bestimmten Ausfiithrungsbeispiels berechnete Wert
Osen/Asen = 0,4 Ohm/mm nicht die Obergrenze eines Bereichs
darstellt, der im Allgemeinen als Losung der der
Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe gelten kann."

(Punkt 2.8).

"Da keiner der Hilfsantrage die Lange der

Leiteranordnung angibt und die o. g. Einwande gegen die
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Ausfihrbarkeit der beanspruchten Erfindung unabhdngig
vom Material der elektrisch leitenden Schicht sind,

gelten sie auch fir die Hilfsantrage." (ziff. 4.2).

"Zusammenfassend ist die Beschwerdekammer der Auffassung,
dass die Lehre des Streitpatents, die im Wesentlichen
darin besteht, als Leitungsanordnung fir eine
elektrische Vorrichtung eine transparente elektrisch
leitende Schicht mit einem Verhdaltnis &scn/Asen < 0,4
Ohm/mm zu wahlen, nicht fliir alle unter Anspruch 1
fallenden Vorrichtungen als Kriterium zur Gewahrleistung
einer mdglichst hohen Leistungsiibertragung (..) und eines
geringen Leistungsverlustes (..) gelten kann. Weil der
Fachmann, der sich auf diese Lehre stitzt, nicht sicher
sein kann, zu einer Vorrichtung zu gelangen, welche die
gestellte Aufgabe tatsachlich 16st, ist die Erfindung
des Streitpatents nicht ausreichend offenbart."

(Ziffer 5).

V. Ihren Antrag, diese Entscheidung nach Uberpriifung gemiB
Art. 112 (2) c) und d) EPU aufzuheben und die
Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.02 anzuordnen, begriindet die

Antragstellerin im Wesentlichen wie folgt:

Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehdr nach

Artikel 113 EPU

i) Aus der Zusammenfassung in Abschnitt 5 auf Seite 16 der
Entscheidungsgriinde sei die Auffassung der
Beschwerdekammer ersichtlich, die in Anspruch 1
angegebene Formel O&sen/Asen < 0,4 Ohm/mm kdénne nicht fiur
alle unter den Hauptantrag fallenden Vorrichtungen die

Obergrenze eines Bereichs definieren, bei dem eine
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ii)

C4543.D

- 4 - R 0015/09

mbéglichst hohe Leistungsiilbertragung oder ein geringer
Leistungsverlust gewdhrleistet werde. Deshalb konne sich
der Fachmann nicht sicher sein, unter Anwendung der
Erfindung zu einer Vorrichtung zu gelangen, die die
gestellte Aufgabe tatsachlich 16se. Folglich sei die
Erfindung des Streitpatents nicht ausreichend offenbart.
Dabei habe die Beschwerdekammer jedoch unberiicksichtigt
gelassen, dass die Aufgabe der Erfindung gemal Abschnitt
[0008] der Patentschrift darauf gerichtet sei, einfach
und kostengiinstig eine nicht sichtbare Stromzufuhr zum
Verbraucher zu ermdglichen. Vielmehr sei sie in ihrer
Entscheidung ohne vorherige Erdrterung mit den Parteien
und entgegen den Ausfiihrungen in der Anlage zur Ladung
von einer veradnderten Aufgabenstellung ausgegangen, die
in der Patentschrift lediglich als Vorteil angegeben

werde.

Jedenfalls sei erkennbar, dass die Entscheidung auf
anderen Argumenten zum Einspruchsgrund nach

Artikel 100 b) EPU basiert, als sie von den
Beschwerdefiihrern vorgetragen und wahrend der miindlichen
Verhandlung diskutiert worden seien. Es sei dabei immer
um die Bedeutung der angeblich nicht definierten
Untergrenze des im Patentanspruch angegebenen Bereichs
gegangen. Die Beschwerdekammer habe es in der miindlichen
Verhandlung unterlassen, darauf hinzuweisen, dass andere
als die bis dahin vorgetragenen Griinde der
Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen kdnnten.
Selbst wenn die Kammer das getan hatte, ware zumindest
eine Unterbrechung der Verhandlung geboten gewesen, die
der Patentinhaberin die Mdglichkeit erdffnet hatte, auf
die neuen Argumente sachgerecht zu reagieren. So sei ihr
nicht geniigend Zeit verblieben, um zu der neuen

Argumentation der unzureichenden Offenbarung der
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Erfindung im Hinblick auf die Obergrenze des Bereichs
Osecn/Asen £ 0,4 Ohm/mm Stellung zu nehmen. Aus der
Niederschrift der miindlichen Verhandlung ergebe sich

nichts Gegenteiliges.

Die Hilfsantrage seien in der der mindlichen Verhandlung
Uberhaupt nicht diskutiert worden. Ihre Zurlickweisung
(ebenfalls im Hinblick auf Art. 100 b) EPU) scheine sich
auf andere als die zum Hauptantrag genannten Grinde zu
stiitzen, namlich darauf, dass dort die Lange der
Leiteranordnung nicht angegeben sei. Zu dieser
anderslautenden - und widersinnigen - Begriindung habe

die Antragstellerin nicht vortragen konnen.

Schwerwiegender Verfahrensmangel i. S. von

Art.

iv)

112a (2) d) EPU

Die Kammer habe auBerdem Uber die Beschwerde

entschieden, ohne iber die hierfiir relevanten Antrage

- der Patentinhaberin und nunmehrigen Antragstellerin,
das Streitpatent hilfsweise im Umfang der

Hilfsantrdge aufrechtzuerhalten, sowie
- der Beschwerdefiihrerin Schott AG (nunmehr
Antragsgegnerin) auf eine Zwischenentscheidung

hinsichtlich des Begriffs "transparent"

zu entscheiden.

Riigepflicht nach Regel 106 EPU

v)

C4543.D
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Beratung iiber den Hauptantrag die Entscheidung wverkiindet
und die miindliche Verhandlung geschlossen worden sei.
Aus dem Verhalten der Beschwerdekammer in der miindlichen
Verhandlung sei nicht erkennbar gewesen, dass seitens
der Beschwerdekammer neue Griinde flir den Widerruf des
Patents geltend gemacht wurden. Diese Griinde, wie sie
aus der Entscheidungsbegriindung entnehmbar seien, seien
nicht Gegenstand der miindlichen Verhandlung oder sonst
des Verfahrens gewesen, sondern hdtten sich wohl erst
wahrend der Beratung der Beschwerdekammer ergeben.
Hinsichtlich der Hilfsantrdge sei die Antragstellerin
von einer solchen Riige sogar abgehalten worden, da sie
nach dem Gang der mindlichen Verhandlung und dem
Verhalten der Beschwerdekammer darauf vertrauen durfte,
dass die Hilfsantradge noch aufgerufen und diskutiert
wlirden. Dies sei dann aber nicht geschehen, so dass zu
diesen weder Argumente seitens der Beschwerdekammer noch
auch der Einsprechenden vorgebracht wurden. Die
Antragstellerin habe keine Moglichkeit zur sachlichen
AuBerung oder auch nur zu einer Rilge dieses Umstandes
gehabt. Erst in Kenntnis der Entscheidungsgriinde, welche
in der mindlichen Verhandlung jedoch nicht einmal
andeutungsweise erkennbar gewesen seien, sei eine Rilge

mbéglich gewesen.

Mit Verfiigung des Vorsitzenden vom 3. Februar 2010 wurde
die Besetzung der GroBen Beschwerdekammer gemdB

Artikel 9 (2) ihres Geschaftsverteilungsplans auf fiunf
Mitglieder erweitert. Am 5. Mai 2010 sind die Parteien
des Beschwerdeverfahrens zur miindlichen Verhandlung am
5. Juli 2010 geladen und in einer Anlage zur Ladung ilber
die vorldufige Einschitzung des Uberpriifungsantrags

durch die GroBe Beschwerdekammer informiert worden.



VII.

ii)

C4543.D

-7 - R 0015/09

Von den Antragsgegnerinnen ist als Einzige die
Beschwerdefihrerin I dem Antrag auf Uberprifung

entgegengetreten.

Sie stellte den Antrag, den Uberpriifungsantrag
zurickzuweisen, und fiihrte zur Begriindung aus, die Frage
der Ausfiihrbarkeit des streitgegenstandlichen Patents
seili in der mindlichen Verhandlung eingehend, und zwar -
wie bereits in der Anlage zur Ladung angesprochen -
hinsichtlich der gesamten Breite des Parameters Oscn/Aschn
in Anspruch 1 des Hauptantrags mit der Beschwerdekammer
erdrtert worden. Uberdies sei zwischen allen Beteiligten
ausfiithrlich diskutiert worden, ob ein Verhdltnis >0,4
fir dsen/Asen ebenfalls die Aufgabe gemal Absatz [0012]
der Patentschrift 16se, wenn nur die Leitungslange, die
aber nicht Gegenstand von Anspruch 1 sei, entsprechend
gewahlt werde. Die Kammer habe die Patentinhaberin
aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen, was diese auch
getan habe. Damit kénne diese nicht behaupten, die
angegriffene Entscheidung beruhe auf vdllig neuen
Grinden zur Ausfihrbarkeit des Streitpatents. Das gelte
auch hinsichtlich des Verhédltnisses von Erwarmung und
Leitungsléange. Da die Antragstellerin dazu aber nicht
Stellung genommen habe, habe sie ihr Riigerecht nach

Regel 106 EPU verwirkt.

Auch die Hilfsantrdge seien Gegenstand der mindlichen
Verhandlung gewesen. Die Kammer habe darauf hingewiesen,
dass der festgestellte Mangel der Ausfithrbarkeit nicht
nur den Hauptantrag, sondern gleichfalls alle
Hilfsantrdage in Frage stelle, weil auch insoweit der
Parameter Oscn/RAsen 1in Anspruch 1 die Schichten nicht
ausreichend ausfithrbar spezifizieren konne. Darauf sei

in der mindlichen Verhandlung nachdriicklich hingewiesen
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und der Patentinhaberin Gelegenheit gegeben worden, neue
Hilfsantrdage vorzulegen. Dies habe sie nach einer
Uberraschend kurzen Unterbrechung mit der Vorlage eines
neuen Hilfsantrags 1 auch getan, ohne jedoch darin das
fragliche Merkmal, das bereits alle anderen Antréage
gekennzeichnet habe, zu prédzisieren. Die Mangel ihrer
Antrdge seien sodann diskutiert worden, ohne dass die
Antragstellerin eine Verfahrensriige im Sinne der Regel
106 EPU erhoben oder die Einrdumung einer weiteren

Bedenkzeit erbeten hatte.

Beide Parteien haben flir ihre Darstellung des Verlaufs
der miindlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren

Zeugenbeweis angeboten.

In der mindlichen Verhandlung vor der GroRen
Beschwerdekammer vom 5. Juli 2010 bekraftigten und
vertieften die Parteien ihr schriftliches Vorbringen und
schilderten aus ihrer Sicht den Ablauf der miindlichen
Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer. Sodann
trat die Kammer in eine eingehende Erdrterung des Falles
ein. Am Ende der Verhandlung bestatigten die Parteien
ihre schriftlich gestellten Antrage, worauf nach
Beratung durch die Kammer deren Entscheidung verkiindet

wurde.

Entscheidungsgrinde

Zuldssigkeit des Antrags

C4543.D

Die zu uberpriifende Entscheidung ist am 29. Juni 2009
zur Post gegeben worden, womit sie zehn Tage danach,

also am 9. Juli 2009, als zugestellt gilt
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(Regel 126 (2) EPU). Die Einreichung des Antrags auf
Uberpriifung am 8. September 2009 sowie die Zahlung der
Antragsgebiihr am selben Tage sind somit rechtzeitig
innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der
angefochtenen Entscheidung (Artikel 112a (4) EPU)

erfolgt.

2. Der Antrag ist auch insofern zuladssig, als die
Antragstellerin durch die zu iberprifende
Widerrufsentscheidung der Beschwerdekammer beschwert ist

(Artikel 112a (1) EPU).

3. Von der Erdrterung der Frage, ob und welche konkrete
Riigepflicht nach Regel 106 EPU hinsichtlich der geltend
gemachten Verfahrensmangel jeweils bestand und ob sie
ggf. erfiillt wurde, sieht die Kammer angesichts der
jedenfalls gegebenen Unbegriindetheit des
Uberpriifungsantrages (siehe ab Punkt 4, unten) ab.
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang nur darauf, dass
der von der Antragstellerin u. a. erhobene Einwand, die
die Entscheidung i. S. von Art. 113 (1) EPU stitzenden
Grinde seien ihr erstmals aus den schriftlichen
Entscheidungsgriinden erkennbar geworden, naturgemalB
nicht im Beschwerdeverfahren erhoben werden konnte
(Regel 106 EPU), so dass eine diesbeziigliche Rigepflicht
nicht bestand. Ob sich die Antragstellerin zu Recht auf
Artikel 112a (2) c) EPU beruft, ist eine Frage der

Begriindetheit.

Begriindetheit des Antrags

4. Zum geltend gemachten schwerwiegenden Verstol gegen
Artikel 113 EPU wegen Nichtgewdhrung des rechtlichen
Gehdérs (Artikel 112a (2) c) EPU):

C4543.D
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Von einer Beweisaufnahme zum konkreten Verlauf der
Debatte in der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer hat die Kammer aus grundsatzlichen

Erwagungen Abstand genommen:

Der Verlauf mindlicher Verhandlungen ist ein in seiner
Einmaligkeit und Vielschichtigkeit nicht zuverldssig und
vollstandig reproduzierbares Ereignis. Ein objektives
Bild aller auf das Parteienverhalten in der Verhandlung
moéglicherweise einwirkenden Aspekte ist von einer
Beweisaufnahme nicht zu erwarten, insbesondere auch
nicht durch die nachtragliche Vernehmung von daran
Beteiligten als Zeugen und/oder die Heranziehung von
deren Aufzeichnungen und Berichten. Daher sollte man
sich auch im Verfahren nach Art. 112a EPU, soweit
moéglich, nur auf die Verhandlungsniederschrift und die
Sachverhaltsdarstellung in der zu Uberprifenden
Entscheidung stiitzen. Diese Beschradnkung dient auch dem
Zweck der mindlichen Verhandlung als Forum fir einen
direkten und freien, persdnlichen Dialog zwischen allen
Verfahrensbeteiligten und dem entscheidenden Organ und
entspricht allgemeinen Verfahrensgrundsatzen, nicht

zuletzt auch dem Unmittelbarkeitsgrundsatz.

Zudem wiirde der Versuch einer umfassenden, detaillierten
Rekonstruktion der Natur des Uberpriifungsverfahrens als
auBerordentlichem Rechtsmittel widersprechen. Denn die
Uberpriifung gemdB Artikel 112a EPU der Entscheidungen
der Beschwerdekammern als letzte Instanz steht in einem
Spannungsverhdltnis zum Prinzip der Rechtskraft und
damit auch zur Rechtssicherheit. Diesem
Spannungsverhaltnis tragt die ausdriickliche Beschréankung

der Uberpriifbarkeit von Beschwerdekammerentscheidungen
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nach Art. 112a (2) d) EPU auf "schwerwiegende"
Verfahrensfehler Rechnung. Damit sind nur solche
RegelverstoRe gemeint, die den Grundsatzen eines
rechtlichen Verfahrens so fundamental widersprechen,
dass sie klar zutage treten und sich damit abheben wvon
dem im Einzelnen zwischen den Parteien strittigen

Vorgangen in der mindlichen Verhandlung.

Die Antragstellerin war im Beschwerdeverfahren
fachkundig beraten und hat diese Fachkunde in ihren
schriftsidtzlichen und mindlichen AuBerungen vor der
Beschwerdekammer auch unter Beweis gestellt. So hat sie
sich, wie die Entscheidungsgriinde auf S. 9 -
zutreffenderweise, wie die Antragstellerin vor der
Kammer eingeraumt hat - festhalten, in der mindlichen

Verhandlung wie folgt geaubert:

"Es sei ferner fiir den Fachmann selbstverstandlich, dass
die Lange der Leitungsanordnung und der zu Ubertragende
Strom einen Einfluss auf die Leistungsverluste haben. Es
sei aber eine dem Fachmann zumutbare Aufgabe, die
optimale Schichtquerschnittsfldche Agscn der elektrisch
leitenden Schicht entsprechend der Lange der
Leitungsanordnung und unter Einhaltung der im Anspruch 1

aufgefilhrten Bedingung &scn/RAsen £ 0,4 Ohm/mm zu wahlen."

Diese - nicht isoliert, sondern im Verlauf der
Erdrterung der Erfiillung der Erfordernisse des EPU
getiatigte - AuBerung ist kaum vereinbar mit der
Behauptung, es sei vor und in der miindlichen Verhandlung
immer um die Bedeutung der angeblich nicht definierten
Untergrenze des im Patentanspruch angegebenen Bereichs
Osen/Asen<0, 4 gegangen (konkret um die Frage der

Ausfiihrbarkeit der Erfindung im Hinblick darauf, dass
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das in Anspruch 1 angegebene Verhdltnis von &sen/Asen nach
unten nicht begrenzt sei und auch den nicht
durchfihrbaren Wert 0 umfasse). Vielmehr steht diese
AuBerung in engstem sachlichen Zusammenhang mit den
konkreten Griinden, die in der Entscheidung fir die
Nichterfiillung der Erfordernisse des Artikels 83 EPU
ausgefihrt sind (siehe Punkt IV, oben). Die AuRerung
stammt vom zugelassenen, fachkundigen Vertreter der
Antragstellerin, von welchem zu erwarten war, die
Tragweite der Fragen und Hinweise der Beschwerdekammer
und die Argumentation der Gegenseite zu erkennen,
unklare Ausfithrungen fragend aufzugreifen, mogliche
Missverstandnisse anzusprechen und die eigene Sicht der
Dinge derjenigen der Kammer und der gegnerischen Partei
gegeniiberzustellen (siehe auch R 12/09 vom 15. Januar
2010, ziff. 11 der Grinde). Diese Verpflichtungen zur
aktiven und eigenverantwortlichen Mitwirkung am
Verfahren oblagen (dem Vertreter) der Antragstellerin
als Beteiligte im Einspruchsbeschwerdeverfahren umso
mehr, als dieses Verfahren den Parteien groRere
Selbstandigkeit abverlangt, als das Anmeldeverfahren.
Denn im zweiseitigen Verfahren gebieten die Neutralitat
des Spruchkdérpers und das Gebot der Gleichbehandlung der
Parteien, dass die Kammer sich mit allzu weitgehenden
Hinweisen zuriickhdlt, sei es in der miindlichen
Verhandlung (siehe R 11/08 vom 6. April 2009, ziff. 14
der Grinde) sei es in ihren Mitteilungen an die Parteien
(siehe R 3/09 vom 3. April 2009, Ziff. 5.1 und 5.2 der
Grinde; ebenso R 12/09 vom 15. Januar 2010, ziff. 11,
13 der Grinde). Selbst wenn man dem Vertreter der
Antragstellerin unterstellte - wofiir die Kammer aber
keinen Anhaltspunkt sieht -, er sei sich dieser
Mitwirkungspflichten der Antragstellerin nicht bewusst

gewesen, so zeigt diese AuBerung, dass er jedenfalls
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Gelegenheit hatte, sich zu den Entscheidungsgriinden im
Sinne von Art. 113 (1) EPU zu &duBern und das auch getan
hat - durchaus zur Sache i. S. der spateren

Entscheidungsgriinde, allerdings ohne Erfolg in der Sache.

Unterstrichen wird dies durch die Tatsache, dass der
Antragstellerin noch in der miindlichen Verhandlung die
Gelegenheit zur Anpassung ihrer Antradge an den
Diskussionsstand gegeben wurde, welche sie durch
Einreichung eines neuen ersten Hilfsantrags genutzt hat.
In diesem wie in allen anderen, schon vorher
eingereichten Antrdgen ist der im Anspruch 1 angegebene
Bereich ®sen/Asen £ 0,4 unverandert gelassen worden, also
genau der Bereich, dessen angeblich nicht definierte
Untergrenze nach dem Vorbringen der Antragstellerin
alleiniger Gegenstand der Erdrterungen in der miindlichen

Verhandlung gewesen sein soll.

Die Notwendigkeit, iber samtliche Sachantrage zu
entscheiden, in Verbindung mit dem Anspruch auf
rechtliches Gehdér (Artikel 113 EPU) bedeutet nicht, dass
diese Antrdge in der von der Patentinhaberin
vorgegebenen Reihenfolge formlich aufzurufen und jeder
fir sich in jeder tatsd@chlichen und rechtlichen Hinsicht
mit den Parteien zu erdrtern waren. Vielmehr ist es
durchaus moéglich und kann aus verfahrensdkonomischen
Grinden und im Interesse einer sachbezogenen
Diskussionsfiihrung mitunter sogar geboten sein -, bei
mehreren Haupt- bzw. Hilfsantrdgen eine ihnen gemeinsame
Problematik in einem zu erdrtern. Solange im
vorliegenden Fall fir die Parteien klar oder zumindest
erkennbar gewesen ist, dass es sich dabei um einen allen
Antragen gemeinsamen Grund einer moglichen

Nichtgewdhrbarkeit handelte, und sie spadtestens in der
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mindlichen Verhandlung die Gelegenheit hatten, sich zu
diesem Mangel zu auBern, wird durch eine Endentscheidung,
wonach wegen diesem Mangel keiner der Antrage des
Patentinhabers gewahrbar ist und das Patent daher

widerrufen wird, Artikel 113 (1) EPU nicht verletzt.

Unter diesen Umstanden kann das Kernargument der
Antragstellerin, erstmals in der Entscheidung sei der
Obergrenze des in Anspruch 1 angegebenen Verhdltnisses
Oseh/Bscn £ 0,4 Ohm/mm fir die Ausfiihrbarkeit der
gestellten Aufgabe nach Art. 83 EPU
entscheidungserhebliche Bedeutung beigemessen worden,
nicht durchgreifen, weder in tatsachlicher noch in
rechtlicher Hinsicht. Selbst wenn in der miindlichen
Verhandlung die Obergrenze des Verhdltnisses &scn/Ascn
tatsdchlich nicht konkret und/oder ausdriicklich
angesprochen worden ware (was u. a. vom
Berichtsschreibens des Vertreters der Antragstellerin
nicht bestdtigt wird), so ist nicht zuletzt auch aus dem
Vortrag der Antragstellerin (Ziff. 4.3, oben) klar, dass
das Erfordernis des Artikels 83 EPU nicht nur beschrankt
auf die Frage, ob die Untergrenze dieses Bereiches
eindeutig definiert sei (und nicht nur beschrankt auf
einen Teil der Antrage der Patentinhaberin) in der
Verhandlung diskutiert wurde. Die entsprechende
Argumentation in den Entscheidungsgrinden (siehe Pkt. IV,
oben) ist denn auch keineswegs nur auf die Obergrenze
dieses Bereiches (und/oder nur auf einen Teil der

Antrage) bezogen.

Wenn die Antragstellerin angesichts dessen den Eindruck
gewonnen hat, dass die Begriindung und der Tenor der
Entscheidung nicht vom Ergebnis der Erdrterung des Sach-

und Streitstandes in der miindlichen Verhandlung getragen
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werden, so beruht dies ganz offenbar auf einem
Missverstandnis der Antragstellerin iUber die Bedeutung
der Ober- und Untergrenzen des Parameters O8sen/Asen in der
Debatte und/oder den Entscheidungsgriinden. Dieses
Missverstandnis diirfte bei der Antragstellerin auch den
Eindruck erweckt haben, ihre Hilfsantrage, die unter
demselben Mangel litten wie der Hauptantrag, seien nicht
erdrtert worden und auch die Tragweite des Parameters
Osch/Asen sel hinsichtlich seiner Obergrenze unerdrtert
geblieben. Fir subjektiv bedingte Missverstadndnisse
tragt freilich jede Partei selbst die Verantwortung,
auch und gerade wenn sie zu Uberraschungen filhren, weil
die am Verfahren Beteiligten aneinander vorbeigeredet
haben. Von diesem Risiko vermag Artikel 112a EPU eine
Partei nicht zu entbinden (siehe R 4/08 vom 20. Marz
2009, ziff. 3.3 der Grunde; R 12/09 vom 15. Januar 2010,
Ziff. 13 der Grinde). Die mindliche Verhandlung dient
der umfassenden Erdrterung des Falles, einschlieRlich
neuer sich aus der Erdrterung ergebender Fragestellungen,
well es andernfalls mit dem schriftlichen Verfahren sein
Bewenden haben konnte. Eine Beschwerdekammer ist
allerdings nicht verpflichtet, bei dieser Erdrterung
alle nur denkbaren spateren Entscheidungsgriinde
anzusprechen und mit den Parteien zu diskutieren,
solange deren Einbeziehung in die Uberlegungen im
Verfahren zumindest angesprochen worden sind und die
Kenntnis von deren Bedeutung bei einer technisch und
patentrechtlich vorgebildeten Partei vorausgesetzt
werden kann (siehe R 12/09, oben, Ziff. 11 der Grinde
mit Verweis auf die gefestigte Rechtsprechung). Im
vorliegenden Fall war die Bedeutung der Obergrenze fir
die Ausfiihrbarkeit der Erfindung evident, und es ware
Aufgabe der Antragstellerin gewesen, ihre Ausfithrungen

insoweit zu ergadnzen oder zumindest nachzufragen. Dafilir
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mag sie damals keinen Anlass gesehen haben; dies
hinterher in Kenntnis der Entscheidung nachzuholen, kann
nicht angehen, auch nicht im Rahmen eines

Uberpriifungsverfahrens nach Art. 112a EPU.

Der geltend gemachte VerstoR gegen Art. 112a (2) d)
i.V.m. Regel 104 b) EPU, weil iUber den Antrag der
Patentinhaberin (Antragstellerin), das Streitpatent
hilfsweise im Umfang der Hilfsantrdge aufrechtzuerhalten,

nicht entschieden worden sei, liegt nicht vor:

Eine Entscheidung, das Patent zu widerrufen, beinhaltet
denknotwendig die Zurickweisung auch aller (auf
Aufrechterhaltung des Patents in einer alternativen

Fassung gerichteten) Hilfsantrage.

Der von der Antragstellerin geltend gemachte VerstoB
gegen Art. 112a (2) d) i.V.m. Regel 104 b) EPU, indem
Uber den Antrag einer Antragsgegnerin auf Erlass einer
Zwischenentscheidung hinsichtlich des Begriffs
"transparent" nicht entschieden worden sei, liegt

ebenfalls nicht vor:

Unabhdngig davon, ob durch das Ubergehen eines Antrags
auf Zwischenentscheidung auch die Verfahrensbeteiligten,
die den betreffenden Antrag nicht gestellt haben, i. S.
von Art. 112a (1) EPU beschwert sein koénnen, und
unabhangig davon, ob die Auslegung des Begriffs
"transparent" lberhaupt Gegenstand einer
Zwischenentscheidung sein kann, lage es jedenfalls im
Ermessen der Kammer, ob sie eine solche
Zwischenentscheidung erlasst oder nicht. Rechtliche oder
sachliche Voraussetzung fir die Endentscheidung ist eine

solche Zwischenentscheidung schon definitionsgemaB nicht,
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weshalb sie auch nicht "relevant" i. S. der Regel 104 Db)

EPU sein kann.

Damit hat der Uberpriifungsantrag weder auf der Grundlage
von Artikel 112a (2) d) in Verbindung mit Regel 104 Db)
EPU, noch von Artikel 112a (2) c) EPU Erfolg.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Der Antrag auf Uberprifung wird zuriickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana R. Menapace
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