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Sachverhalt und Antrage

I. Am 20. Januar 2012 reichten die Patentinhaber (nunmehr
Antragsteller) einen Antrag gemdB Art. 112a EPU
hinsichtlich der in der miindlichen Verhandlung am
13. Oktober 2011 verkiindeten Entscheidung der
Beschwerdekammer 3.2.08 in der Sache T 467/09 ein, mit
der die Beschwerde der Antragsteller zurilickgewiesen
wurde. Die schriftlichen Entscheidungsgriinde waren am

1. Dezember 2011 zugestellt worden.

IT. Der Antrag wird auf Art. 112a (2) c) i. V. m.
Art. 113 (1) und Art. 125 [EPU] gestiitzt, da in der
mindlichen Verhandlung eine grundlegende Verletzung des
rechtlichen Gehors geschehen sei, welcher
Verfahrensmangel seitens der Antragsteller in der

Verhandlung geritigt worden sei.

Konkret seil

a) es den Antragstellern in der mindlichen Verhandlung
nicht gestattet worden, zum Gegenstand des Anspruchs 1
des damals giltigen Hauptantrags, vorzutragen, indem der

Vorsitzende

- den Versuch des Vertreters, den Begriff
"Biegeschiene" anhand zahlreicher Stellen in der
Beschreibung zu erlautern, bereits nach drei
zitierten Stellen mit den Worten abgeschnitten habe:

"Horen Sie auf, mir die Beschreibung vorzulesen";

- einen Vortrag zum Zusammenwirken der Merkmale des
Anspruchs 1 untersagt habe. Die Antragsteller hatten

den vorgesehenen Vortrag, welcher deutlich tber das
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im schriftlichen Verfahren Vorgetragene
hinausgegangen ware, beziiglich der zahlreichen
Stellen in der Beschreibung der Patentschrift zu
Ausgestaltung, Funktion, Material und Form der
patentgegenstandlichen Biegeschiene nicht ausfiihren

kdnnen.

b) ein spezifischer Vortrag der Antragsteller zur
erfinderischen Tatigkeit von der Beschwerdekammer nicht
sinnerfassend wahrgenommen und in den
Entscheidungsgriinden gewlirdigt worden, namlich den
Vortrag, dass die dem Patent zugrundeliegende
erfindungsgemdf3e Biegeschiene vor allem deshalb einen
Therapieerfolg gewdhrleistet, weil eine Behandlung von
"hinten" ndmlich vom MittelfuBknochen liber den Ballen
nach "vorn" zum erkrankungsbedingt ausgelenkten GroBzeh

durchgefiihrt wird.

c) aus einer Frage des Vorsitzenden zu schlieBen, dass
die Beschwerdekammer die schriftsatzlichen Ausfihrungen
der Antragsteller zur Frage, gegen welches Dokument im
Stand der Technik der Anspruch abgegrenzt ist, nicht zur

Kenntnis genommen habe.

d) den Antragstellern verwehrt worden, sich zur Frage zu
aubern, wie die synergetische Wirkung zwischen den
einzelnen Merkmalen einer vor der miindlichen Verhandlung
eingereichten (spater nicht mehr weiterverfolgten)
Fassung des Anspruchs 1 die Neuheit gegenliber dem
Dokument D3 begriindet. Damit sei gegen das
Verwertungsverbot und das Verbot von
Uberraschungsentscheidungen, beides Grundprinzipien des

rechtlichen Gehdrs, verstoBen worden.
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ITI. Die Versagung des rechtlichen Gehdrs sei in der
miindlichen Verhandlung gerigt worden: Nachdem die
Beschwerdekammer auf ihrer fehlerhaften "Entscheidung"
wonach die Neuheit des geltenden (d.i. des in der
miindlichen Verhandlung eingereichten) Anspruchs allein
und nur iUber das Merkmal Kunststoff begriindet sei,
beharrt und zur erfinderischen Tatigkeit nur mehr
Vorbringen zum Merkmal Kunststoff und seinem
Zusammenwirken mit anderen Merkmalen zugelassen bzw.
weitergehendes Vorbringen u.a. mit nach Inhalt und/oder
Ton unangebrachten Bemerkungen verhindert habe, héatten
die damaligen Beschwerdefiihrer nach einer zu ihrer
internen Abstimmung beantragten, ca. zehn-miniitigen

Pause folgenden Antrag miindlich gestellt:

Die Anmelder erkldren, dass sie nicht mit der
Entscheidung der Beschwerdekammer einverstanden sind,
wonach die Neuheit des geltenden Anspruchs 1 allein und
nur Uber das Merkmal Kunststoff begriindet sein soll und
dass ein Vortrag zu der Synergie zwischen den einzelnen
Merkmalen gemdf geltendem Anspruch im Sinne einer
Kombinationserfindung im Zusammenhang mit der Diskussion
der erfinderischen Tdtigkeit nicht zugelassen wurde, und
darin eine Verletzung des Prinzips des rechtlichen

Gehérs gesehen wurde.

Der Antrag habe sich auf den Gegenstand der Erfindung
auf Basis des mit Schriftsatz vom 13. September 2011
eingereichten Anspruchssatzes bezogen, dessen Anspruch 1
in der miindlichen Verhandlung gegeniiber D3 als nicht neu
angesehen worden ist (Schriftsatz der Antragsteller wvom

22. Dezember 2011, Seite 1, zweliter Absatz).
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Der (ebenfalls) miindliche Antrag, diese Riige in das
Protokoll aufzunehmen, sei vom Vorsitzenden - 1t.
eidesstattlichen Erklarungen (s. unten) unter lautem
Geldchter der gesamten Beschwerdekammer - ohne
Begrindung abgelehnt worden, ohne dass den
Antragstellern Gelegenheit gegeben worden ware, zu den

gerligten Verfahrensmangeln Ausfihrungen zu machen.

Vorgelegt wurden dazu in Kopie

- der an die Beschwerdekammer gerichteten

Protokollberichtigungsantrag vom 17. November 2011,

- dazu eingereichtes, von allen auf Seite der
Antragsteller in der Verhandlung anwesenden Personen
unterfertigtes "Erinnerungsprotokoll" mit Datum
14. Oktober 2011, in dem die Reaktionen des
Vorsitzenden auf das miindliche Vorbringen seitens der
Antragsteller und die Verhandlungsleitung durch ihn
dargestellt und zusammenfassend als eine nicht faire

Verhandlungsfihrung kritisiert werden.

- vier eidesstattliche Erklarungen dieser Personen,
ausgenommen des Vertreters, alle unterzeichnet am

14. Oktober 2011.

Mit Entscheidung der Beschwerdekammer 3.2.08 wvom
19. Januar 2012 wurde in das Protokoll der miindlichen

Verhandlung vom 13. Oktober 2011 eingefiigt:

Die Beschwerdefiihrer beantragen in das Protokoll
aufzunehmen, dass das Prinzip des rechtlichen Gehérs
verletzt ist, wenn zu der Synergie zwischen den

einzelnen Merkmalen des wdhrend der miindlichen
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Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 nicht Stellung

genommen werden darf.

Die Beschwerdefiihrer haben als dann zu diesem

Gesichtspunkt Stellung genommen.

In den Entscheidungsgriinden wird u.a. ausgefihrt, dass
nach Beratung der Beschwerdekammer sie ihre Auffassung
verkiindet habe, dass der Gegenstand des [in der
miindlichen Verhandlung vorgelegten] Anspruchsatzes neu
ist, sich aber nur durch das Merkmal unterscheidet,
wonach die Biegeschiene aus Kunststoff ist. Als die
Antragsteller daraufhin aufzeigen wollten, dass grdBere
Unterschiede als nur durch dieses Merkmal vorlagen, habe
der Vorsitzende darauf hingewiesen, dass sich die Kammer
ihre Auffassung zur Neuheit bereits gebildet und diese
mitgeteilt habe. Die Antragsteller hatten dann eine
Verletzung des rechtlichen Gehors geltend gemacht, wenn
sie zur Synergie zwischen den einzelnen Merkmalen gemafR
Anspruch 1 nicht Stellung nehmen dirften und beantragt,
dies in das Protokoll aufzunehmen. Daraufhin sei ihnen
eine entsprechende Stellungnahme erlaubt und deswegen
die beantragte Aufnahme ins Protokoll abgelehnt worden.
Richtig sei, dass bei der anschlieBenden Erdrterung der
erfinderischen Tatigkeit die Antragsteller nur
Ausfiihrungen in Bezug auf die synergetische
Wechselwirkung zwischen dem flexiblen und elastischen
Kunststoff der Biegeschiene und den ibrigen Merkmalen
machen konnten. Unter Punkt V. a) der Entscheidung sei

aber auch ihr weiterer Vortrag zur Synergie festgehalten.

C8959.D
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Die Antragsteller beantragten

1. die Entscheidung der technischen Beschwerdekammer
aufzuheben und die Wiedererdffnung des Verfahrens vor
der zustdndigen Beschwerdekammer anzuordnen, weiter
gemdB Regel 108 (3) [EPU] die Mitglieder der
Beschwerdekammer 3.2.08, welche an der angefochtenen

Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen;

2. die Riickzahlung der Gebiihr fiir den Antrag auf

Uberpriifung anzuordnen.

Ein Antrag auf mindliche Verhandlung wurde nicht

gestellt.

Entscheidungsgrinde

Zuldssigkeit des Antrages - Regel 106 EPU

C8959.D

Von den verschiedenen Vorfallen, die nach Meinung der
Antragsteller einzeln oder im Zusammenwirken eine
Verletzung des rechtlichen Gehdrs begriinden sollen,
bezieht sich die von den Antragstellern in der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer f&rmlich
erhobenen Rlige - unabhangig davon, ob sie den von ihnen
behaupteten oder den im (berichtigten) Protokoll
aufscheinenden Wortlaut hatte - inhaltlich nur auf einen
einzigen, namlich die Nichtzulassung von Vorbringen zur
Synergie zwischen den Merkmalen der in der Verhandlung

zuletzt eingereichten Fassung des Anspruchs 1.

Es wurde von den Antragstellern nicht behauptet und ist

auch durch ihre Sachverhaltsdarstellung nicht gestiitzt,
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dass sie bzw. deren Vertreter das weitere behauptete
Fehlverhalten der Kammer, insbesondere des Vorsitzenden,
das zu einer "grundlegenden" Verletzung des rechtlichen
Gehdrs gefilhrt habe, im Sinne der Regel 106 EPU gerigt
hatten. Ebenso wenig wurde behauptet oder ist sonst
ersichtlich, dass sie bzw. der Vertreter daran gehindert
worden seien, die weitere Verhandlungsfiihrung durch den
Vorsitzenden und das Verhalten der Kammermitglieder noch
vor Verkiindung der Entscheidung im Sinne der Regel 106

EPU zu riigen.

2.1 Es ist offensichtlich, dass die auf Seiten der
Antragsteller teilnehmenden Personen, insbesondere der
Vertreter, mit der Verhandlungsfiihrung durch den
Vorsitzenden Schwierigkeiten hatten und der Verlauf der
Verhandlung und erst recht deren Ergebnis fir sie
unbefriedigend war. Der Anspruch auf rechtliches Gehér
bedeutet jedoch keineswegs - nicht zuletzt auch nach dem
von den Antragstellern ausfihrlich ins Treffen gefilhrten
nationalen Recht ihres Heimat-/Sitzstaates - auch das
Recht auf ein nach Dauer und Inhalt unbeschréanktes
Vorbringen. Vielmehr hat das entscheidende Organ zu
befinden, auf welche Griinde es die Entscheidung stiitzen
will, und welche Tatsachen, Beweismittel und Argumente
es daher fiir entscheidungserheblich ansieht. Nur dazu
ist den Verfahrensbeteiligten zur Gewahrung des
rechtlichen Gehérs (Art. 113 (1) EPU) Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, allerdings in ausreichendem

Umfang (unter Einbeziehung des schriftlichen Verfahrens).

2.2 Insofern die Antragsteller eine darauf gestiitzte
schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehdrs geltend
machen wollen, hatten sie diese noch in der mindlichen

Verhandlung férmlich und spezifisch riigen missen (R 4/08,

C8959.D
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R 7/08) und auch kénnen. Dasselbe gilt fiir die weiteren
Kritikpunkte der Antragsteller (Punkt II, oben - zu

Punkt b) siehe Punkt 2.4 unten). Diese als VerstoBl i.S.v.
Art. 112a (2) c) EPU zu rigen, haben die Antragsteller,

jedoch, aus welchen Beweggriinden auch immer, unterlassen.

Die formliche Rige, deren Erhebung in der Entscheidung
der Beschwerdekammer uber den
Protokollberichtigungsantrag (Punkt VI, oben) bestatigt
wurde, bezieht sich eindeutig und ausschlieBlich auf die
(behauptete) Nichtzulassung eines Vortrags zu der
Synergie zwischen einzelnen Anspruchsmerkmalen im
vorangegangenen Teil der miindlichen Verhandlung. Im
Hinblick auf den Zeitpunkt ihrer Erhebung kann sie sich
gar nicht die anschlieBende Verhandlungsfithrung und die
Erfiillung von Art. 113 (1) EPU im Beschwerdeverfahren

insgesamt bezogen haben.

Dass ein spezifischer Vortrag der Antragsteller zur
erfinderischen Tatigkeit von der Beschwerdekammer nicht
sinnerfassend wahrgenommen und in den
Entscheidungsgriinden gewlirdigt worden sei (Punkt II b),
oben) ware ein Umstand, von welchem zutreffendenfalls
die Antragsteller erst mit Erhalt der zu iberpriifenden
Entscheidung Kenntnis erlangen konnten. Ein darauf
gestiitzter Einwand konnte somit im Beschwerdeverfahren

selbst nicht erhoben werden.

Daher ist der vorliegende Antrag auf Uberpriifung nach
Art. 112a EPU offensichtlich unzulidssig, soweit er sich
nicht auf den in das Protokoll aufgenommen oder den

unter Punkt II b), oben, wiedergegeben Einwand stiitzt.
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4. Was den ins Protokoll aufgenommenen Einwand anbelangt,
darf im Hinblick auf die Tenor und die Grinde der
Entscheidung ilber den Protokollberichtigungsantrag sowie
die in Punkt 4.2, unten angefiihrten Umstdnde, bezweifelt
werden, ob die weitere Voraussetzung nach Regel 106 EPU
erfiillt war, nadmlich dass "die Beschwerdekammer den
Einwand zuriickgewiesen hat". Dem ist aber angesichts der

nachstehenden Erwagungen nicht weiter nachzugehen.

Begriindetheit des Antrags

5. Zur gerlgten Nichtzulassung von Vorbringen zu der
Synergie zwischen den einzelnen Merkmalen des widhrend

der miindlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs:

5.1 Fiir das rechtliche Geho¢r ist nicht maBgeblich, ob sich
eine Partei zu allen ihr wichtig erscheinenden Sach- und
Rechtsfragen duBern konnte. Vielmehr bezieht sich das
AuBerungsrecht i.S. von Art. 113 (1) EPU auf die Griunde
der Entscheidung. Diese hat das entscheidende Organ zu
bestimmen; ihm dabei unterlaufene Fehler sind eine Frage
der Richtigkeit der Entscheidung in der Sache, nicht ein
VerstoB gegen Art. 113 (1) EPU, ebenso wie die
Einschriankung oder gar Verweigerung der AuBerung zu
Sach- und Rechtsfragen, die flir die (tragenden) Griinde
der Entscheidung nicht wesentlich sind, keinen solchen
Verstol darstellen kann. Im Gegenteil, eine faire,
verfahrensdkomische und sachgerechte Verfahrensfithrung
erfordert es nachgerade, dass der daflir verantwortliche
Vorsitzende ausufernde, nicht (mehr) relevante oder
wiederholende AuBRerungen, gleich welcher Partei,
unterbindet. Das gilt auch und insbesondere filir
AuBerungen zur Sache. Ein in der Praxis regelmiRig

auftretendes Beispiel ist weiteres Vorbringen zur

C8959.D
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Bedeutung eines Anspruchsmerkmals im Rahmen der
Diskussion der erfinderischen Tatigkeit, wenn diese
Frage bereits bei der vorangehenden Erdrterung der
Neuheit erschopfend behandelt wurde. Dass Parteien
dariber, was (flir ihren Verfahrenserfolg) notwendiges
oder nitzliches Vorbringen ist, eigene Vorstellungen
haben, ist nur natiirlich und legitim. Wenn der
Vorsitzende diesen nicht, nur teilweise oder nicht
sofort nachkommt, fihrt dies aber keineswegs per se zu
einer Verletzung des rechtlichen Gehors. Was zu dessen
Wahrung die Verhandlungsfiithrung gewahrleisten muss, ist
eine insgesamt (unter Einbeziehung des schriftlichen
Verfahrens) angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme zu
den und nur zu den Grinden, auf die sich die daraufhin

getroffene Entscheidung stitzt.

In der zu Uberprifenden Entscheidung wurde ausgehend vom
nachstliegenden Stand der Technik und der sich daraus
stellenden Aufgabe die erfinderische Tatigkeit verneint
(Punkt 4.1 der Entscheidungsgriinde). Dabei hat sich die
Beschwerdekammer nicht auf eine Angabe ihrer Griinde
dafiir beschrankt (a.a.0., zweiter Absatz), sondern auch
im Einzelnen dargelegt, warum sie den Argumenten der
Antragsteller nicht folgen konnte, insbesondere auch zur
synergetischen Wechselwirkung der Anspruchsmerkmale.
Zutreffend weist die Beschwerdekammer in Punkt 2.4 ihrer
Entscheidung itber den Protokollberichtigungsantrag
darauf hin, dass die Antragsteller (weiteres) Vorbringen
zu dieser Synergie gemacht haben, namlich das in

Punkt V. a) der Beschwerdeentscheidung wiedergegebene,
beginnend mit "Der Kern der beanspruchten Erfindung
liege darin ...". Darlber hinaus findet sich unter

Punkt V. c) der Entscheidungsgriinde die Argumentation

der Antragsteller abgehandelt, aus welchen Griinden die
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erfinderische Tatigkeit auf einer "synergetischen
Wechselwirkung zwischen dem Kunststoff der Biegeschiene

und den Ubrigen Merkmalen der Erfindung" beruhe.

5.3 Eine so ausfithrliche Auseinandersetzung mit den
Argumenten der Antragsteller ist zwar keine
Voraussetzung flir die Gewahrung des rechtlichen Gehors
i.S. von Art. 113 (2) EPU, jedenfalls aber ein (weiterer)
Nachweis daflir. Dies trifft gleichermaBen bei dem wvon
den Antragstellern behaupteten - inhaltlich engeren -
Wortlaut der in der miindlichen Verhandlung erhobenen
Riige (Synergie zwischen den einzelnen Merkmalen "im

Sinne einer Kombinationserfindung im Zusammenhang mit

der Diskussion der erfinderischen T&tigkeit ....") zu.
5.4 Es ist daher festzustellen, dass die gemal
Verhandlungsprotokoll von den Antragstellern - lange vor

Ende der mindlichen Verhandlung - geriigte Nichtzulassung
von Vorbringen nicht zu einer Verletzung des Rechts der
Antragsteller gefithrt hat, sich zu den Grinden der zu
tUberpriifenden Entscheidung i.S. von Art. 113 (1) EPU

auBern zu konnen.

6. Der unter II. b) oben erwdahnte Einwand ist ebenfalls
unbegriindet: Sollte ein spezifischer Vortrag der
Antragsteller zur erfinderischen Tatigkeit von der
Beschwerdekammer "nicht sinnerfassend wahrgenommen" und
in den Entscheidungsgriinden gewlirdigt worden sein, so
ist dies nicht eine Frage der Verletzung des rechtlichen
Gehors, sondern ggf. der inhaltlichen Richtigkeit der
Entscheidung.

C8959.D
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird einstimmig entschieden:

Der Antrag auf Uberprifung wird, soweit nicht als

offensichtlich unzulassig, als offensichtlich unbegriindet

verworfen.
Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
P. Martorana W. van der Eijk

C8959.D





