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Sachverhalt und Antrage

C8330.D

Die Rechtsvorgangerin der Patentinhaberin hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung Uber den Widerruf
des Europaischen Patents Nr. 1 410 714 Beschwerde

eingelegt.

Mit zwei Eilnsprichen war das Patent im vollen Unfang im
Hinblick auf die Artikel 100(a) 1.V.m. 52 (1), 54 und
56 EPU angegriffen worden.

Die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildeten
die Anspriche 1-9 des Hauptantrags (erteilte Fassung),
sowie die Anspriche 1-8 des ersten Hilfsantrags und die
Anspriche 1-2 des zweiten Hilfsantrags, alle eingereicht
wahrend der mundlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung.
Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:
"1. Wirkstoffmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (I)

Cl \
¢

HO (1)

und
b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff aus

der Reihe der Metallsalze oder Metalloxide, Sulfamide,
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Imidazole, Morpholinderivate, Benzthiazole,
Isothiazolinone, Thiocyanate, quartaren
Ammoniumverbindungen und Guanidine, lodderivate, Phenole,
Pyridine, Methoxyacrylate, Chinoline und Triazole
ausgewdhlt aus der Reihe Azaconazole, Bitertanol,
Bromuconazole, Cyproconazole, Epoxyconazole,
Fluquinconazole, Hexaconazole, Metconazole, Penconazole,
Propioconazole, Tebuconazole, Tetraconazole oder

Triadimenol sowie deren Metallsalze und Saureaddukte.™
Anspruch 4 des Hauptantrags lautete wie folgt:
4. Verwendung einer Wirkstoffmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (1)

Cl

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff aus

der Reihe der Metallsalze oder Metalloxide, Sulfamide,
Triazole, Imidazole, Benzimidazole, Morpholinderivate,
Benzthiazole, Isothiazolinone, Thiocyanate, quartaren
Ammoniumverbindungen und Guanidine, lodderivate, Phenole,
Pyridine, Methoxyacrylate und Chinoline als Mikrobizid

zum Schutz von technischen Materialen."

C8330.D
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Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautete wie folgt:
"1_Wirkstoffmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (I)

Cl .
a
N.—"N

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff aus
der Rethe der Sulfamide, Benzthiazole, Isothiazolinone,
Thiocyanate, quartaren Ammoniumverbindungen, lodderivate,
und Triazole ausgewdhlt aus der Reihe Azaconazole,
Hexaconazole, Penconazole, sowie deren Metallsalze und
Saureaddukte, wobei Kombinationen von Ipconazol,
geradkettigen oder verzweigten, gesattigten oder
ungesattigten, aliphatischen Carbonsauren und
quaternaren Ammoniumsalzen mit einem Molverhaltnis von
geradkettiger oder verzweigter, gesattigter oder
ungesattigter aliphatischer Carbonsaure zu lIpconazol von

groRer als 1 ausgenommen sind."

Anspruch 4 des ersten Hilfsantrags unterschied sich von
Anspruch 4 des Hauptantrags durch die Streichung des
Wortes "Morpholinderivate™.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautete wie folgt:

"1. Verwendung einer Wirkstoffmischung enthaltend
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a) Ipconazol der Formel (I)

Cl .
a
N.—"N

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff aus
der Reihe der Metallsalze oder Metalloxide, Sulfamide,
Triazole, Imidazole, Benzimidazole, Benzthiazole,
Isothiazolinone, Thiocyanate, quartéaren
Ammoniumverbindungen und Guanidine, lodderivate, Phenole,
Pyridine, Methoxyacrylate und Chinoline als Mikrobizid

zum Schutz von technischen Materialen.™

Der vorliegenden Entscheidung liegt der oben unter
Punkt 11 genannte Hauptantrag zugrunde. Ferner wurden
mit der Beschwerdebegrindung die Hilfsantrage 1 bis 10
und weiter wahrend der mindlichen Verhandlung die
Hilfsantrage 11 bis 15 eingereicht.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1 _Fungizidmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (1)
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Cl

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff aus
der Reithe der Sulfamide, Benzthiazole, Isothiazolinone,
Thiocyanate, lodderivate, Phenole, Methoxyacrylate,
Chinoline und Triazole ausgewahlt aus der Reihe
Azaconazole, Bitertanol, Bromuconazole, Cyproconazole,
Epoxyconazole, Fluquinconazole, Hexaconazole,
Penconazole, Propioconazole, Tebuconazole, Tetraconazole
oder Triadimenol sowie deren Metallsalze und
Saureaddukte."

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich
vom Wortlaut des Anspruchs 1 des ersten Hilfsantrags nur
dadurch, dass die Wirkstoffe Benzthiazole, Phenole und
Chinoline gestrichen wurden.

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1._Verwendung einer Wirkstoffmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (1)
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Cl

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff aus
der Reithe der, Sulfamide, Benzthiazole, Isothiazolinone,
Thiocyanate, lodderivate, Phenole, Methoxyacrylate,
Chinoline und Triazole ausgewahlt aus der Reihe
Azaconazole, Bitertanol, Bromuconazole, Cyproconazole
Epoxyconazole, Fluquinconazole, Hexaconazole,
Penconazole, Propioconazole, Tebuconazole, Tetraconazole
oder Triadimenol sowie deren Metallsalze und
Saureaddukte als Fungizid."

Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags unterscheidet sich
vom Wortlaut des Anspruchs 1 des dritten Hilfsantrags

nur dadurch, dass die Wirkstoffe Benzthiazole, Phenole
und Chinoline gestrichen wurden.

Anspruch 1 des funften Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1_Fungizidmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (1)
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Cl

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff aus
der Reihe der Methoxyacrylate und Triazole ausgewahlt
aus der Reihe

Azaconazole, Bitertanol, Bromuconazole, Cyproconazole,
Epoxyconazole, Fluquinconazole, Hexaconazole,
Penconazole, Propioconazole, Tebuconazole, Tetraconazole
oder Triadimenol sowie deren Metallsalze und
Saureaddukte."

Anspruch 1 des sechsten Hilfsantrags lautet wie folgt:
"1. Verwendung einer Wirkstoffmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (I)

Cl

7

N—N
HO (1)

und
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b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff aus
der Reihe der Methoxyacrylate und Triazole ausgewahlt
aus der Reihe

Azaconazole, Bitertanol, Bromuconazole, Cyproconazole,
Epoxyconazole, Fluquinconazole, Hexaconazole,
Penconazole, Propioconazole, Tebuconazole, Tetraconazole
oder Triadimenol sowie deren Metallsalze und

Saureaddukte als Fungizid."
Anspruch 1 des siebten Hilfsantrags lautet wie folgt
"1_Fungizidmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (I)

Cl

07

N—N
HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff
ausgewahlt aus Azoxystrobin, Trifloxystrobin,
Fluguinconazole, Tebuconazole, oder Triadimenol sowie

deren Metallsalzen und S&ureaddukten.™
Anspruch 1 des achten Hilfsantrags lautet wie folgt:
"1._Verwendung einer Wirkstoffmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (I)
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Cl

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff
ausgewahlt aus Azoxystrobin, Trifloxystrobin,
Fluguinconazole, Tebuconazole, oder Triadimenol sowie
deren Metallsalzen und S&ureaddukten als Fungizid."

Anspruch 1 des neunten Hilfsantrags lautet wie folgt:
"1. Fungizidmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (I)

Cl \
¢

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff
ausgewahlt aus Trifloxystrobin, Fluquinconazole,
Tebuconazole, oder Triadimenol sowie deren Metallsalzen
und Saureaddukten."
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Anspruch 1 des zehnten Hilfsantrags lautet wie folgt:
"1. Verwendung einer Wirkstoffmischung enthaltend

a) Ipconazol der Formel (I)

Cl .
a
N.—"N

HO (1)

und

b) mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff
ausgewadhlt aus Trifloxystrobin, Fluquinconazolen,
Tebuconazolen, oder Triadimenol sowie deren Metallsalzen
und Saureaddukten als Fungizid.”

Die Hilfsantrage 11, 12, 13, 14, bzw. 15 entsprechen den
Hilfsantragen 3, 4, 8 bzw. 10 wobeil Anspruch 4 ersatzlos
gestrichen wurde und die vier restlichen Anspriche

umnummeriert wurden.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin lassen sich, soweit
sie fur diese Entscheidung erheblich sind, wie folgt
zusammenfassen:

Zulassung der Beschwerde

- Die Beschwerdefuhrerin stimmte mit den Ausfihrungen

im Ladungsbescheid Uberein.
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Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

Die Einspruchsabteilung habe bei i1hrer Entscheidung,
den Hauptantrag nicht in das Verfahren zuzulassen,
ithr Ermessen nicht nach Mallgabe der richtigen
Kriterien und iIn unangemessener Weilse ausgelbt. Die
Richtlinien fur die Prufung im Europaischen Patentamt
Teil E, Kapitel 111, Ziffer 8.6, stellten auf die
Verfahrensokonomie, einen etwaigen Verfahrensmiss-
brauch und die Zumutbarkeit als Kriterien fur die

Ermessensausitbung ab.

Der Hauptantrag habe den erteilten Patentansprichen
entsprochen und sei bereits ausfuhrlich Gegenstand
der Einspruchsschriftsatze gewesen. Er habe folglich
fur die Einsprechenden keinen neuen Sachverhalt dar-
gestellt. Es ware den Einsprechenden daher ohne
Schwierigkeiten méglich gewesen, in der mundlichen
Verhandlung zum Hauptantrag Stellung zu nehmen, ohne
dass es zu einer Verzodgerung des Einspruchsverfahrens
gekommen wére. Die Kriterien der Zumutbarkeit und der
Verfahrensokonomie stiutzten daher die Entscheidung
der Einspruchsabteilung nicht.

Auch seil der Antrag nicht rechtsmissbrauchlich ge-
wesen, da er gerade dazu gedient hatte, eine
reformatio iIn peius zu vermeiden. Er hatte sicher-
stellen sollen, dass die Patentinhaberin im vollen
Unfang des Patents beschwert sei. Der Hauptantrag
habe mithin einem Rechtsschutzbedirfnis der Patent-

inhaberin entsprochen.
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Zulassung der Hilfsantradge 1 bis 10 in das Verfahren

Aus den Entscheidungen T 386/04 vom 9. Januar 2007
und T 755/00 vom 18. Oktober 2002 sowie aus T 123/85
(ABI. EPA 1989, 336) folge, dass Patentanspriche, die
dem Einspruchsverfahren nicht zugrunde gelegt hatten,
im Einspruchsbeschwerdeverfahren dennoch verfolgt
werden durften. Namentlich kénne die Patentinhaberin
noch Im Beschwerdeverfahren die Aufrechterhaltung des
Patents im erteilten Unfang anstreben, selbst wenn
sie das Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren
lediglich im eingeschrankten Umfang verteidigt hat.
Es stehe der Patentinhaberin nach dieser Recht-
sprechung auch offen, im Beschwerdeverfahren wieder
zu einer Fassung der Anspruchsatze zurickzukehren,
die breiter sei, als die im Einspruchsverfahren
vorgelegten Anspruchssatze. Dementsprechend misse der
Patentinhaberin erlaubt sein, das Patent im Umfang

der Hilfsantrédge 1 bis 10 zu verteidigen.

Die Entscheidung T 1067/08 vom 10. Februar 2011
betreffe einen anderen Sachverhalt, weshalb sich die
in dieser Entscheidung vertretene Auffassung nicht
auf den vorliegenden Fall Ubertragen lasse.

Die Hilfsantrage 1 bis 10 seien nicht der Einspruchs-
abteilung vorgelegt worden, da die wirtschaftlichen
Interessen der Im Einspruchsverfahren handelnden
Rechtsvorgangerin von denjenigen der als Rechtsnach-
folgerin eingetragenen Beschwerdefihrerin verschieden
waren. Nach der Ubertragung des Patents auf die Be-
schwerdefihrerin Im Rahmen von Umstrukturierungen des
Konzerns, habe sich das Interesse vom Materialschutz

auf das Gebiet des Pflanzenschutzes verlagert. An den
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im Einspruchsverfahren verteidigten Anspruchssatzen
bestehe kein wirtschaftliches Interesse.

Vorlage and die Grofle Beschwerdekammer

Da In den Entscheidungen T 386/04 vom 9. Januar 2007 und
G 9791 (ABI. EPA 1993, 408) divergierende Auffassungen
vertreten wirden, sei eine Vorlage an die Grolie
Beschwerdekammer angezeigt. Die folgenden Rechtsfragen

sollten der GroRen Beschwerdekammer vorgelegt werden:

"1. Schliel3t die Verteidigung eines sich im Ein-
spruchsverfahren befindlichen Patents in einge-
schranktem Umfang aus, dass die Patentinhaberin im
Einspruchsbeschwerdeverfahren das Patent im erteilten

Unmfang weiterverfolgen kann?"

"2. Schliel3t die Verteidigung eines sich im Ein-
spruchsverfahren befindlichen Patents in einge-
schranktem Umfang aus, dass die Patentinhaberin im
Einspruchsbeschwerdeverfahren das Patent in einem
anderen Umfang als dem im Einspruchsverfahren
verfolgtem Umfang verteidigen kann?"

Zulassung der Hilfsantrage 11 bis 15 in das Verfahren

Die Hilfsantrage 11 bis 15 wirden die Im Beschwerde-
verfahren erhobenen Einwande in Bezug auf Regel 80 EPU
durch Streichung des abhé&ngigen Anspruchs 4 im Vergleich
zu den Hilfsantragen 3, 4, 6, 8 und 10 Uberwinden. Sie
verursachten keine Verlangerung des Verfahrens und
sollten daher zugelassen werden.
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Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen lassen sich,
sowelt sie fur die Entscheidung erheblich sind, wie
folgt zusammenfassen:

Zulassung der Beschwerde

Die Beschwerdefuhrerin sei nur im Umfang ithrer Beschwer
durch die angefochtene Entscheidung zur Beschwerde
berechtigt. MaRgebend sei der Anspruchssatz, der der
angefochtenen Entscheidung als Hilfsantrag 1 zugrunde
liege. Da die Anspruchssatze im Beschwerdeverfahren
(Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 10) in ihrem Umfang
allesamt nicht von dem im Einspruchsverfahren behandel-
ten Hilfsantrag 1 umfasst seien, betrafen sie einen
Gegenstand, der auBerhalb des rechtlichen und faktischen
Rahmens des Beschwerdeverfahrens liege. Die Anspruchs-
satze im Beschwerdeverfahren seien dariber hinaus auch
aus weiteren Uberlegungen unzulassig. Die Beschwerde-
schrift enthalte daher keinen Antrag, aus dem sich der
Umfang ergibt, in dem die angefochtene Entscheidung
abzuandern ist (siehe Regel 99(2) EPU). Deswegen sei die

Beschwerde als unzulé&ssig zu verwerfen.

Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

Die Beschwerdefuhrerin habe vor der Einspruchsabteilung
eingeraumt, dass der Hauptantrag den Erfordernissen von
Artikel 54 EPU nicht genige, und erklart, dass sie
diesen Antrag nicht verteidigen werde. Es sei daher
fraglich, ob Uberhaupt ein Antrag gestellt war. Jeden-
falls seil dieses Verhalten missbrauchlich. Das Verbot
der Schlechterstellung (reformatio in peius) greife
vorliegend nicht und kénne das Vorgehen der Beschwerde-

fuhrerin nicht rechtfertigen. Der Hauptantrag sei
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daridber hinaus In einem aullerst spaten Stadium des
Einspruchsverfahrens gestellt worden. Die Einspruchs-
abteilung habe daher keinen Ermessensfehler begangen,
als sie den Hauptantrag nicht in das Verfahren zuge-
lassen hat.

Zulassung der Hilfsantrage 1 bis 10 in das Verfahren

- Der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens
bestehe darin der unterlegenen Partei die Moglichkeit
zu geben, die ihr nachteilige Entscheidung anzufech-
ten und ein gerichtliches Urteil Uber die Richtigkeit
der erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken
(G 9791, ABIL. EPA 1993, 408, Nr. 18 der Entschei-
dungsgrinde) . Somit sei der faktische und rechtliche
Rahmen des Einspruchsverfahrens, wie in der Entschei-
dung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408, Nr. 6 der Entschei-
dungsgriunde) definiert, grundsatzlich flur das weitere
Beschwerdeverfahren bestimmend. Der Streitstoff konne
daher iIm Beschwerdeverfahren von den Beteiligten nur
eingeschrankt geandert werden (T 1705/07 vom 10. Juni
2010, Nr. 8.4 der Entscheidungsgrinde). Der erteilte
Anspruchssatz sei nicht mehr von der Beschwerde-
fuhrerin weiterverfolgt worden und kdnne daher auch
nicht im Beschwerdeverfahren wieder eingefihrt werden.
Eine Beschwerde, mit der versucht werde, die Auf-
hebung einer Entscheidung einer Einspruchsabteilung
auf der Grundlage neuer Antrage zu erreichen, die von
der Eilnspruchsabteilung Uberhaupt noch nicht unter-
suchte Fragen beinhalten, entspreche nicht dem Haupt-
zweck des Beschwerdeverfahrens. Aus einem Versaumnis

dirfe der saumigen Partei kein Vorteil erwachsen.
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Nach der Entscheidung T 1067/08 vom 10. Februar 2011
(Nr. 8.2 der Entscheidungsgrinde) bestehe kein
Rechtsanspruch auf Zulassung geanderter Anspruchs-
satze. Deren Zulassung sei vielmehr zu begrinden. Das
Argument der letzten Chance sei i1n der Entscheidung

T 840/93 vom 11. Juli 1995 verworfen worden

(Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgrinde). Auch das dort
genannte Kriterium, dass die Anspruchssatze eindeutig

gewahrbar sein missten, sei vorliegend nicht erfullt.

Das Argument, dass sich das wirtschaftliche Interesse

infolge der Umschreibung geandert habe, sei

unbeachtlich.

Vorlage an die GrolRe Beschwerdekammer

Es lagen keine widerstreitenden Rechtsauffassungen zu
der ersten Rechtsfrage vor. Die Abweichungen betrafen
vielmehr die Kriterien, nach denen im Einzelfall das
Ermessen ausgeubt worden sei. Dieser Ermessensfreiraum

konne nicht auf dem Weg der Vorlage eingegrenzt werden.

Zulassung der Hilfsantrage 11 bis 15 in das Verfahren

In Erwiderung auf die Beschwerdebegrindung sei bereits
auf die Mangel nach Regel 80 EPU hingewiesen worden.
Dieses Vorbringen wie auch die Stellungnahme der Kammer
in 1threm Ladungsbescheid hatten hinreichend Anlass zur
Ausraumung des Mangels gegeben, weshalb die Vorlage der
geanderten Antrége in der mundlichen Verhandlung nicht
als angemessene Reaktion gewertet werden konne. Der
spate Zeitpunkt der Einreichung benachteilige die

Beschwerdegegnerinnen.
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VI. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zulassung der Beschwerde, die Aufhebung der angefochte-
nen Entscheidung und die Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Vorinstanz auf der Grundlage der
erteilten Anspriche, oder, hilfsweise, die
Aufrechterhaltung des Patents In unveranderter Form
(Hauptantrag) oder in geanderter Form auf der Grundlage
eines der mit der Beschwerdebegrindung vom 15. Marz 2010
eingereichten Hilfsantrage 1 bis 10 oder der in der
mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrage 11
bis 15. Ferner beantragt sie, der Grolien
Beschwerdekammer die in der mundlichen Verhandlung

eingereichten Fragen vorzulegen.

VII. Die Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1) beantragte
die Zurickweisung der Beschwerde. Weiter beantragte sie
die Nichtzulassung der von der Beschwerdefihrerin mit
der Beschwerdebegrindung sowie in der mindlichen

Verhandlung eingereichten Antrage.

Die Beschwerdegegnerin 2 (Einsprechende 2) beantragte
die Verwerfung der Beschwerde als unzulassig oder,
hilfsweise, die Zuriuckweisung der Beschwerde. Weiter
beantragte sie die Nichtzulassung der von der Beschwer-
defihrerin mit der Beschwerdebegrindung sowie in der

mundlichen Verhandlung eingereichten Antrége.

VIIl1. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die Entschei-

dung der Kammer verkindet.

C8330.D
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Entscheidungsgrinde

1.

1.1

C8330.D

Zulassigkeit der Beschwerde

GemalR Artikel 107, Satz 1, EPU steht die Beschwerde den-
jenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu
der Entscheidung gefuhrt hat (formelle Beschwerdeberech-
tigung), soweit sie durch die Entscheidung beschwert
sind (materielle Beschwerdeberechtigung). Das Erfor-
dernis der Beschwer ist Ausdruck des Grundsatzes, dass
nur derjenige, der ein Rechtsschutzbedirfnis fur sich in
Anspruch nehmen kann, ein Verfahren vor einem Gericht
oder einer gerichtahnlichen Instanz fihren kann. In der
Lehre wird zwischen formeller und materieller Beschwer
unterschieden. Formelle Beschwer besteht dann, wenn die
angefochtene Entscheidung von den gestellten Antragen
abweicht. Dagegen geniugt es im Falle der materiellen
Beschwer, dass die Entscheidung in ihrer Wirkung fur den
Verfahrensbeteiligten nachteilig ist, ohne dass dabei
auf dessen Antrage abgestellt wird. Der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern liegt die formelle Beschwer zu-
grunde (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europaischen Patentamts, 6. Aufl., 2010, Kapitel
VII.E.7.4.2, materielle Beschwerdeberechtigung). Demnach
sind die Schlussbegehren des Beschwerdefihrers mit dem
Inhalt der Entscheidung zu vergleichen. Die Beschwer
muss sowohl Im Zeitpunkt des Erlasses der streitigen
Entscheidung, als auch bei Einlegung und Begrindung der
Beschwerde gegeben sein, Insoweit sich erst aufgrund der
Beschwerdebegrindung nach MaRgabe der Regel 99(2) EPU
der Umfang der Beschwerde erschliefRt (siehe zur
Abgrenzung zu Regel 99(1)(c) EPU die Entscheidung

T 358708 vom 9. Juli 2009).
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Die Einspruchsabteilung hat den Antragen der Beschwerde-
fuhrerin insoweit nicht stattgegeben, als sie den In der
mundlichen Verhandlung vom 24. September 2009 einge-
reichten Hauptantrag, der den erteilten Patentansprichen
entsprach, nicht in das Verfahren zuliel3 und die an der
mundlichen Verhandlung vom 24. September 2009 einge-
reichten Hilfsantrage 1 und 2 zurickwies. Die
Beschwerdefihrerin erhob gegen diese Entscheidung
Beschwerde und beantragte mit Beschwerdeschrift vom

15. Dezember 2009 (eingegangen am 18. Dezember 2009)
namentlich die Aufhebung der Entscheidung sowie die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in vollem Umfang.
Mit Beschwerdebegrindung vom 15. Marz 2010 hielt die
Beschwerdefihrerin an diesem Antrag fest und prazisierte
thn unter anderem dahingehend, dass sie die
Zuriuckweisung der Sache an die erste Instanz auf der
Grundlage des Hauptantrags vom 24. September 2009 bean-
trage, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents iIm
Umfang dieses Hauptantrags (Beschwerdebegrindung vom

15. Marz 2010, Seite 2, Nr. 1 und 2). In der Begrindung
erklarte die Beschwerdefuhrerin zudem ausdrucklich, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung insbesondere auch
insoweit anzufechten, als sie den Hauptantrag vom

24 . September 2009 gestitzt auf Regel 116 (2) EPU nicht
Iin das Verfahren zugelassen hatte (Beschwerdebegrindung
vom 15. Marz 2010, Ziffer 11.1, Seiten 2-5, sowie Ziffer
I1.2, Seite 5). Die materielle Beschwerdeberechtigung
war nach Auffassung der Kammer zumindest in Umfang
dieser Antrage, die auf Uberprifung der auf Regel 116(2)
EPU gestitzten Entscheidung gerichtet waren, gegeben.
Die Frage, ob die angefochtene Entscheidung in diesem
Punkt aufzuheben ist oder nicht, betrifft die Begrindet-
heit der Beschwerde und ist nicht vorfrageweise im

Rahmen der Zulassigkeit zu entscheiden. Die Eingabe vom
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11. November 2011 der Beschwerdegegnerin 1 (Seite 4,
dritter vollstandiger Absatz) durfte wohl auch so zu
verstehen sein, dass sie sich dieser rechtlichen
Betrachtung anschloss.

In der mundlichen Verhandlung wandte die Beschwerde-
gegnerin 1 weiter ein, dass eiln Anspruchssatz, der
erklartermallen nicht verteidigt werden soll, keinen
Antrag darstelle. Es trifft zwar zu, dass die
Beschwerdefihrerin bei Einreichung des Hauptantrags vom
24. September 2009 zu erkennen gab, dass sie diesen
Anspruchssatz in der Substanz nicht fir vertretbar hielt.
Allerdings erachtete sie ihn aus verfahrensrechtlichen
Grinden fur geboten. Insoweit kann der
Beschwerdefiuhrerin nicht unterstellt werden, die Vorlage
des Hauptantrags sei nicht ernst gemeint gewesen oder
durch das Eingestandnis der mangelnden Neuheit wieder
zurickgenommen worden. Ein Antrag iIm Rechtssinn liegt
immer dann vor, wenn eine Erklarung als Ausdruck des
formlichen Willens zu verstehen ist, dass iIn einer
bestimmten Weise entschieden werden soll (T 961/00 vom
9. Dezember 2002, Nr. 3.2 der Entscheidungsgrinde).
Diesem Anspruch genugte die Vorlage des Hauptantrags vor
der Einspruchsabteilung, obschon die Beschwerdefihrerin
1thn nicht verteidigte. Sodann gibt die Kammer zu
bedenken, dass der Hauptantrag im Beschwerdeverfahren
auf Uberprifung der Ermessensausiibung der Einspruchs-
abteirlung gerichtet ist. Dieser Antrag steht aulRer
Zweifel.

Im Ergebnis erfullt der Hauptantrag die Erfordernisse
von Artikel 107, Satz 1, EPU wie auch die anderen
Zulassigkeitsvoraussetzungen. Eine Beschwerde, deren

Hauptantrag den Zulassigkeitsvoraussetzungen des EPU
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genugt, ist insgesamt zulassig (T 382796 vom 7 Juli 1999,
Nr. 1 der Entscheidungsgrunde). Eine teilweise
Unzulassigkeit im Umfang einzelner Hilfsantrage sieht

das EPU nicht vor. Daher ist die Beschwerde insgesamt

zulassig.

1.5 Der Entscheidung T 267/03 vom 28. September 2005, auf
die sich die Beschwerdegegnerin 2 in ihrem Schriftsatz
vom 15. Juni 2010 noch bezog, kann die Kammer keinen
anderen Standpunkt entnehmen. Die zitierte Passage
(Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgrinde) betrifft die
Uberprifung der Ermessensausiibung der Einspruchsab-
teilung gemalR Artikel 114 (2) EPU, die nicht unter dem
Gesichtspunkt der Zulassigkeit der Beschwerde, sondern

Iim Rahmen deren Begrindetheit erfolgte.

2. Zulassung des Hauptantrags: Ermessensausiubung der

Einspruchsabteilung

2.1 GemalR Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Be-
schwerdekammern (VOBK, siehe ABI. EPA 2007, 536) kann
die Beschwerdekammer das Vorbringen eines Beteiligten
unberucksichtigt lassen, das iIn erster Instanz als
verspatet nicht zugelassen worden ist oder schon in
erster Instanz hatte vorgebracht werden kénnen. Soweit
nach Artikel 12 (4) VOBK im Beschwerdeverfahren Uber die
Zulassung von Vorbringen zu entscheiden ist, das bereits
Im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen wurde,
lauft dies auf eine Uberprifung der auf Regel 116 (2)
EPU gestitzten Ermessensentscheidung der Einspruchs-
abteilung hinaus. Wird die Art und Weise der Ermessens-
ausubung durch das erstinstanzliche Organ des Europai-
schen Patentamts mit der Beschwerde angefochten, so ist
es nach der Entscheidung der GrolRRen Beschwerdekammer in

C8330.D
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der Sache G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775, Nr. 2.6 der
Entscheidungsgrinde) nicht Aufgabe der Beschwerdekammer,
die Sachlage des Falles nochmals wie eiln erstinstanz-
liches Organ zu prufen, um zu entscheiden, ob sie das
Ermessen in derselben Weise ausgeubt hatte. Ein erst-
instanzliches Organ, das nach dem EPU unter bestimmten
Unstanden Ermessensentscheidungen zu treffen habe, misse
namlich bei der Ausibung dieses Ermessens einen gewissen
Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht ein-
greifen. In solchen Fallen sollte sich eine Beschwerde-
kammer nur dann Uber die Art und Weise, in der die erste
Instanz ihr Ermessen ausgeubt hat, hinwegsetzen, wenn
sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr
Ermessen nicht nach MalRgabe der richtigen Kriterien oder
In unangemessener Weise ausgelbt und damit den i1hr ein-
geraumten Ermessensspielraum dberschritten hat. Wiewohl
die Entscheidung G 7/93 die Auslegung der Regel 51 (6)
EPU 1973 zum Gegenstand hatte, sind die Ausfihrungen zur
Uberpriufung von Ermessensentscheidungen von genereller
Bedeutung und daher bei der Anwendung von Artikel 12 (4)
VOBK zu beriucksichtigen. Demnach hat sich die Kammer auf
eine Uberprifung der Ausiubung des Ermessens durch die
Einspruchsabteilung bei i1hrer Entscheidung Uber die
Nichtzulassung des verspateten Antrags zu beschranken
und nur beir Feststellung eines Ermessensfehlgebrauchs
die Entscheidung der ersten Instanz aufzuheben. Andern-
falls wirde die Kammer das der Einspruchsabteilung durch
Regel 116 EPU zugebilligte Ermessen unterlaufen.

Der Hauptantrag entspricht den Anspruchen in der erteil-
ten Fassung des Patents. Ein solcher Anspruchssatz wurde
nicht im schriftlichen Verfahren vor der Einspruchs-
abteilung verteidigt. Vielmehr wurde er erst als Haupt-

antrag am Tag der mindlichen Verhandlung vor der
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Einspruchsabteilung eingereicht, wobel der bis zu diesem
Zeitpunkt im Verfahren befindliche eingeschréankte
Anspruchssatz vom 2. November 2007 (vgl. Anlage zur
Ladung zur mundlichen Verhandlung vom 5. Februar 2009,
Seite 1) durch den neuen Hauptantrag und zweil weitere
Hilfsantrage ersetzt wurde. Die Einspruchsabteilung
wandte daher Regel 116 (2) EPU korrekt an, indem sie

diese Antrage als verspatet behandelte.

Die Zulassung des am 24. September 2009 eingereichten
Hauptantrags nach Regel 116 (2) EPU wurde in der
mindlichen Verhandlung erodrtert (siehe Ziffer 1 der am
3. November 2009 zur Post gegebenen Niederschrift Uber
die mundliche Verhandlung). Die Beschwerdefuhrerin hatte
mithin Gelegenheit, sich zu den Grinden fur das spate
Vorbringen zu auflern. Im Anschluss an die Erdrterung mit
den Verfahrenbeteiligten lUbte die Einspruchsabteilung
thr Ermessen dahingehend aus, dass sie diesen Haupt-
antrag nicht in das Verfahren zuliel3, da sie in dessen
spater Vorlage einen Verfahrensmissbrauch erblickte
(siehe Ziffer 2 der am 3. November 2009 zur Post gegebe-
nen Niederschrift uber die mindliche Verhandlung). In
der Begrindung i1hrer Entscheidung fuhrte die Einspruchs-
abteirlung aus, der Hauptantrag sei - wie dies der
Patentinhaber eingeraumt habe - nicht neu und diene
daher nicht dazu, einen Einspruchsgrund auszuraumen. Die
Einreichung des Hauptantrags stelle daher einen
Verfahrensmissbrauch dar.

Die Kammer kann keinen Ermessensfehler darin erkennen,
dass die Einspruchsabteilung bei 1hrer Entscheidung
vorrangig berucksichtigte, dass die Patentinhaberin den
verspatet eingereichten Hauptantrag erklartermallen nicht

zu verteidigen beabsichtigte und auch einraumte, dass
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dieser Antrag nicht den Erfordernissen des Artikels 54
EPU geniige. Die Einspruchsabteilung durfte diese Aus-
sagen der Beschwerdefihrerin ohne Willkir dahingehend
verstehen, dass dem Hauptantrag selbst aus der Sicht der
Beschwerdefihrerin keine vertretbare materielle Rechts-
position zu Grunde lag. In der Vorlage eines solchen
Antrags, mit dem erklartermallen keine berechtigten
Rechtsanspriche verfolgt werden, ist ein Verstol3 gegen
das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben zu sehen,
das die Verfahrensbeteiligten zu redlichem Verhalten
verpflichtet (zur Anwendung dieses Grundsatzes auf das
Handeln der Verfahrensbeteiligten siehe G 2/97, ABI EPA
1999, 123, Nr. 4.2 der Entscheidungsgrinde; R 4/09 vom
30. April 2010, Nr. 2.3.2 der Entscheidungsgrunde). Auf
das von der Beschwerdefihrerin geltend gemachte ver-
fahrensrechtliche Interesse wird nachstehend (Nr. 2.5)
noch eingegangen. Die Einspruchsabteilung uUbte das ihr
zustehende Ermessen mithin nicht nach falschen Kriterien
oder in unangemessener Weise aus, Insoweit sie den
Hauptantrag vom 24. September 2009 wegen eines Ver-
fahrensmissbrauchs nicht in das Verfahren zuliel3. Die
Einspruchsabteilung handelte auch nicht willkurlich,
insoweit sie der Verletzung dieses Verfahrensgrundsatzes
bei Ausibung thres Ermessens vorrangige Bedeutung gab.

Die Beschwerdefuhrerin wendet weiter ein, dass mit der
Einreichung des Hauptantrags eine reformatio In peius
vermieden werden sollte, weshalb kein Verfahrensmiss-
brauch vorlag. Sie vermag mit diesem Argument nicht

durchzudringen.

Das Prinzip des Verbots der reformatio in peius (Ver-
schlechterungsverbot) betrifft Rechtsmittelverfahren und

leitet sich aus dem Verfigungsgrundsatz her. Letzterer
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besagt, dass der Rechtsmittelklager mit seinen Antragen
bestimmt, 1n welchem Umfang der Richter die angefochtene
Entscheidung andern kann und darf. Die Rechtsmittelan-
trage bilden mithin den Umfang des Rechtsstreits, uber
den der Richter nicht hinausgehen darf. Beil nur einem
Rechtsmittelklager darf daher der Richter die
angefochtene Entscheidung nicht zum Nachteil des
Rechtsmittelklagers abandern, was als Verbot der
reformatio in peius bezeichnet wird. Die Grol3e
Beschwerdekammer entschied in Sachen G 9/92 and G 4/93
(ABI. EPA 1994, 875), dass das Verschlechterungsverbot
im Verfahren vor den Beschwerdekammern anwendbar ist. Ob
es zum Tragen kommt, hdngt vom Recht, eine Beschwerde
einzureichen, und von der Einlegung einer Beschwerde der
hierzu berechtigten Verfahrensbeteiligten ab. Letztlich
ist es nur Im Falle einer Zwischenentscheidung Uber die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Form

relevant, die von nur einer Seite angefochten wird.

Vorliegend beabsichtigte die Beschwerdefihrerin
allerdings, das Patent in der erteilten Fassung zu
verteidigen. Dies ist einem Antrag auf Zuruckweisung der
Einspriche gleichzusetzen. Beil dessen Gutheif3ung wéren
einzig die Einsprechenden zur Beschwerde berechtigt ge-
wesen. Das Verschlechterungsverbot ware daher nicht zu-
gunsten der Beschwerdefihrerin zum Tragen gekommen. Auch
ber einem Widerruf des Patents unter Berucksichtigung
der Anspriuche der erteilten Fassung wére das Verschlech-
terungsverbot nicht relevant geworden, da der Verfah-
rensausgang des Beschwerdeverfahrens die Beschwerde-
fuhrerin in keinem Fall schlechter stellen kann, als der
Widerruf durch die Einspruchsabteilung. Es ist daher
nicht zu erkennen, Inwiefern das Verschlechterungsverbot

vorliegend die Vorlage des Hauptantrags im Umfang der
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erteilten Patentanspriche an der mundlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung rechtfertigen konnte. Der
Einspruchsabteilung ist daher kein Fehlgebrauch des
Ermessens vorzuwerfen, dass sie den Hinweis auf das
Verschlechterungsverbot nicht zugunsten der Beschwerde-
fuhrerin berucksichtigte.

Wie der Beschwerdebegrindung (Seiten 3 bis 5) zu
entnehmen ist, ging es der Beschwerdefihrerin mit ithrer
Berufung auf das Verschlechterungsverbot de facto um
eine Rechtfertigung dafir, dass sie sich mit dem
Hauptantrag die Moglichkeit eine Beschwerde offen halten
und auch sicherstellen wollte, im Beschwerdeverfahren
ihre Anspruchssatze in den Grenzen von Artikel 123 EPU
abandern zu konnen, ohne an den bis zur mindlichen
Verhandlung im Einspruchsverfahren vorgelegten einzige

Anspruchssatz gebunden zu sein.

Weder aus dem Verschlechterungsverbot, noch aus dem
diesem Verbot zugrunde liegenden Verflgungsgrundsatz
lasst sich ein Anspruch herleiten, dass vom Anmelder
oder Patentinhaber vorgelegte geanderte Anspruchssatze
In jedem Verfahrensstadium bericksichtigt werden missen
(bezogen auf Artikel 113 (2) EPU, der dem Verfiigungs-
grundsatz zuzuordnen ist, R 11/11 vom 14. November 2011,
Nr. 10 der Entscheidungsgrinde). Die Zulassung solcher
Anderungen ist vielmehr nach Regel 116 (2) EPU in das
Ermessen des Einscheirdungsorgans in erster Instanz ge-
stellt. Dementsprechend steht es auch nicht im Belieben
eines Anmelders oder Patentinhabers, durch die Vorlage
geanderter Anspruchssatze den Verfahrensgegenstand
selbst i1n einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium
abzuandern, um damit dem Gang des Verfahrens einen neuen

Verlauf zu geben. Im Ergebnis hat die Einspruchs-
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abteirlung beil Ausibung thres Ermessens weder einen
Rechtsanspruch der Beschwerdefihrerin tbergangen noch
einen rechtserheblichen Gesichtspunkt unbericksichtigt
gelassen.

Auch die weiteren Argumente der Beschwerdefihrerin, die
sie Im Beschwerdeverfahren vortragt, begrinden keinen

Ermessensfehlgebrauch der Einspruchsabteilung.

Die Beschwerdefihrerin macht zunédchst geltend, die Ein-
reichung des Hauptantrags vom 24. September 2009 sei
durch die Eingabe der Beschwerdegegnerin 2 vom

21. August 2009 veranlasst gewesen, denn darin sei
erstmals ein auf die Entgegenhaltung D25 gestutzter
Einwand der mangelnden Neuheit gegen Anspruch 3 des
erteilten Patents erhoben worden sei. Dem ist allerdings
entgegenzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin 2 bereits
Im Einspruchsschriftsatz die Anspriche 1, 2 und 7
gestutzt auf die Entgegenhaltung D25 unter Artikel 54
EPU angegriffen hatte. Die Einspruchsschriftsatze der
Beschwerdegegnerinnen enthielten eine Reihe weilterer
Neuheitseinwande. Vor diesem Hintergrund ist fur die
Kammer nicht nachvollziehbar, inwiefern das Zurickkommen
der Beschwerdefihrerin auf den bis zur mundlichen
Verhandlung nicht verteidigten Anspruchssatz des
erteilten Patents ernsthaft als eine angemessene
Reaktion auf einen geédnderten Verfahrensverlauf
angesehen werden kann. Denn der Hauptantrag vom

24._. September 2009 raumte weder den auf D25 gestitzten
Neuheitseinwand gegen Anspruch 3 aus, noch stellte er
eine konvergente Fortfihrung des Einspruchsverfahrens
sicher, sondern bedeutete eine Ruckkehr zum
Ausgangspunkt dieses Verfahrens.
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Weiter halt die Beschwerdefuhrerin dafur, dass die
Einreichung des Hauptantrags keine Verfahrensverzodgerung
bewirkte und auch nicht Uberraschen konnte, da er
bereits Gegenstand des erteilten Patents und damit auch
Gegenstand des Einspruchs durch die Beschwerdegegnerin-

nen war.

Wiewohl es zutreffen mag, dass in Anbetracht des Zuge-
standnisses der mangelnden Neuheit die erforderliche
Prifung des Hauptantrags nur wenig Zeit In Anspruch
genommen hatte, so kommt diesem Aspekt jedoch keine
ausschlaggebende Bedeutung in dem Sinne zu, dass er
geeignet ware, die von der Einspruchsabteilung aufgrund
der Umstande des Einzelfalls vorgenommene Gewichtung der
Interessen In Frage zu stellen und die Entscheidung Uber
die Zulassung des Hauptantrags zugunsten der Beschwerde-
fuhrerin zu beeinflussen. Die durch die Entscheidung der
Grolien Beschwerdekammer G 7/93 gebotene Zurickhaltung
bei der Uberpriufung von Ermessensentscheidungen (ABI.
EPA 1994, 775, Nr. 2.6 der Entscheidungsgrinde) erfor-
dert, dass die Kammer nur dann in die von der
Einspruchsabteilung vorzunehmende Gewichtung der
Umstande eingreift, wenn diese elne unangemessene
Ermessensausitibung darstellt. Dabei ist der
Einspruchsabteilung zuzugestehen, dass sie einem
Gesichtspunkt gegentber anderen vorrangige Bedeutung
gibt. In der angefochtenen Entscheidung hob die
Einspruchsabteilung auf das Vorliegen eines
Verfahrensmissbrauchs ab. Ein solcher ist nicht auf
Verhaltensweisen beschrankt, die eine Verschiebung der
mundlichen Verhandlung erfordern (vgl. T 1067/08 vom

10. Februar 2011, Nr. 5.3 der Entscheirdungsgrinde).
Folglich ist ein Ermessensfehlgebrauch der Einspruchsab-

teilung nicht gegeben.
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Davon abgesehen trifft das zweite Argument der Beschwer-
defihrerin, dass die Ruckkehr zur erteilten Fassung
nicht Uberraschen konnte, nicht zu. Die Kammer stimmt
mit den Beschwerdegegnerinnen Uberein, dass die Vorlage
eines Hauptantrags im Umfang der Anspriche des erteilten
Patents aufgrund des Verhaltens der Beschwerdefihrerin
Im Einspruchsverfahren bis zur mindlichen Verhandlung
nicht zu erwarten war. Die Beschwerdegegnerinnen haben
auf die folgende Passage der Erwiderung vom 2. November
2007 auf die Einspruchsbegrindungen (Seite 2, letzter

Ansatz) hingewiesen:

"Es wird beantragt, das Patent auf der Basis der prazi-
sierten Anspriche 1 bis 9 gemdlR Anlage aufrecht zu er-

halten und im Ubrigen die Einspriche zurickzuweisen."

Diese Passage durfte zusammen mit dem als Anlage zu
dieser Eingabe vorgelegten Satz geanderter Anspriche
nach Treu und Glauben von den Beschwerdegegnerinnen
dahingehend verstanden werden, dass die Beschwerde-
fuhrerin nicht die Absicht hatte, die erteilte Fassung
der Anspriuche zu verteidigen. Dies umso mehr, als die
Beschwerdefihrerin im weiteren Verlauf des schriftlichen
Einspruchsverfahrens nicht mehr auf das Patent in der
erteilten Fassung zuruckkam. Die Eilnreichung eines der
erteilten Fassung entsprechenden Antrags wahrend der
mundlichen Verhandlung betraf zwar keinen unbekannten
Gegenstand, war aber doch deswegen uberraschend, weil
die Vorlage im Widerspruch zum vorangegangenen Handeln
der Beschwerdefuhrerin stand (venire contra factum
proprium). Auch iInsoweilt iIst kein Ermessensfehlgebrauch
der Einspruchsabteilung festzustellen.
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Weil die Kammer zu dem Schluss gelangte, dass die erste
Instanz 1hr Ermessen nach Mal3gabe der richtigen
Kriterien und In angemessener Weise ausgeUbt und damit
den ihr durch Artikel 116 (2) EPU eingeraumten
Ermessensspielraum nicht Uberschritten hatte, gab die
Kammer dem Antrag auf Zulassung des Hauptantrags vom

24_. September 2009 in das Verfahren nicht statt (Artikel
12 (4) VOBK, G 7/93, ABIl. EPA 1994, 775, Nr. 2.6 der

Entscheidungsgrinde) .

Zulassung der Hilfsantrage 1 bis 10

Die der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden

Hilfsantrage enthalten Anspriche die gerichtet sind auf

- die Verwendung von Mischungen von Ipconazol und
mindestens einem weiteren fungiziden Wirkstoff als

Mikrobiozid zum Schutz von technischen Materialien

(Anspruch 4 des 1. und Anspruch 1 des 2.
Hilfsantrags), bzw. auf

- die Wirkstoffmischungen als solche, wobei die
Definition des weiteren fungiziden Wirkstoffs
gegenuber den Verwendungsansprichen deutlich
eingeschrankt war (Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags).

Dahingegen enthalten die vorliegenden Hilfsantrage 1

bis 10 Anspriche, die gerichtet sind auf

- die Verwendung der Mischungen als Fungizid (siehe
Anspruch 1 der Hilfsantrage 3, 4, 6, 8 und 10), bzw.
auf

- die Wirkstoffmischungen von lIpconazol mit weiteren
fungiziden Wirkstoffen, die im Vergleich mit denen
gemall Anspruch 1 des iIn der angefochtenen
Entscheidung bericksichtigten 1. Hilfsantrags

mindestens eine der folgenden Wirkstoffe bzw.
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Wirkstoffgruppen zusatzlich umfasst: Phenole,
Methoxyacrylate (wie Azoxystrobin oder
Trifloxystrobin), bzw. ein oder mehrere vormals

gestrichene Triazolverbindungen.

Solche Wirkstoffmischungen bzw. Verwendungen waren daher
nicht Gegenstand der am 24. September 2009 eingereichten
Hilfsantrage 1 und 2, die die Grundlage der angefochte-
nen Entscheidung der Einspruchsabteilung bilden. Die
Anspruchssatze der gegenstandlichen Hilfsantrage 1

bis 10 sind folglich erstmalig im Beschwerdeverfahren
auf bis zu diesem Zeitpunkt nicht beanspruchte und nicht

diskutierte Gegenstande gerichtet.

Die Beschwerdefihrerin vertritt die Auffassung, dass
Patentanspriche, die nicht dem Einspruchsverfahren
zugrunde gelegt hatten, im Einspruchsbeschwerdeverfahren
dennoch verfolgt werden dirften, selbst wenn darin das
Patent iIn einer breiteren Fassung verteidigt wirde, als
dies im Einspruchsverfahren der Fall war. Sie beruft
sich auf die Entscheidung T 123/85 (ABI. EPA 1989, 336)
sowie auf die Entscheidungen T 386704 vom 9. Januar 2007
und T 755/00 vom 18. Oktober 2002.

Die Entscheidung T 123/85 (ABI. EPA 1989, 336) bildet
den Ausgangspunkt einer Rechtsprechung, deren wesent-
lichen Folgerungen sich wie folgt zusammenfassen lassen:
Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren nicht
durch Erklarung teilweise auf sein Patent verzichten und
mit der Erklarung eines solchen Verzichts seinem Patent
unwiderruflich einen beschrankten Inhalt geben kann

(T 123785, ABI. 1989, 336, Punkt 3.1.1 der Entschei-
dungsgrinde). Dem Patentinhaber, der sein Patent im

Einspruchsverfahren nur beschrankt verteidigt hat, kann
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daher grundsatzlich (d.h. soweit kein Verfahrensmiss-
brauch vorliege) nicht verboten sein, noch Im
Beschwerdeverfahren wieder zu einer breiteren
einschliellich der erteilten Fassung seines
Patentbegehrens zuriuckzukehren, weil zwischenzeitliche
Einschrankungen des Patentbegehrens keinen Verzicht auf
Teile des Patents bedeuten, sondern nur als
Formulierungsversuche anzusehen sind, die das Patent
gegenuber Einwanden abgrenzen sollen (T 123/85, ABI. EPA
1989, 336, Punkt 3.1.1 und 3.1.2 der Entscheidungs-
grunde). Die von der Beschwerdefihrerin genannten
Entscheidungen (T 755/00 vom 18. Oktober 2002, Nr. 5 der
Entscheidungsgrinde, und T 386704 vom 9. Januar 2007,
Nr. 1 der Entscheidungsgrinde) bestatigen diese

Rechtsprechung.

Nach Auffassung der Kammer ist fur das Verstandnis der
Ratio der Entscheidung T 123/85 (ABI. EPA 1989, 336) und
der auf sie aufbauenden Rechtsprechung erforderlich,

zwischen dem Patent als subjektiven dinglichen Recht,

das insoweit mit seinen Wirkungen dem nationalen Recht
der Vertragsstaaten untersteht (Artikel 64 EP0),
einerseits und den auf das Patent als Gegenstand des
Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens
gerichteten Verfahrenshandlungen sowie den damit

verbundenen Verfahrensrechten andererseits zu

unterscheiden (vgl. zu dieser Unterscheidung die
Entscheidung der GroflRen Beschwerdekammer G 1/09,
ABI. EPA 2011, 336, Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgrinde).

Soweit die Entscheidung T 123/85 (ABI. EPA 1989, 336) iIn
Anschluss an die Entscheidungen T 73/84 (ABI. EPA 1985,
241, Nr. 4 der Entscheidungsgriunde) und T 186/84

(ABI. EPA 1986, 79) festhalt, der Patentinhaber koénne im
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Einspruchsverfahren auf sein Patent weder ganz noch
teilweise verzichten (T 123/85, ABI. EPA 1989, 336,
Punkt 3.1.1 der Entscheidungsgrinde), ist mit dem
Begriff des Verzichts eine einseitige Erklarung gemeint,
mit der die durch das Patent vermittelten subjektiven
Rechte ganz oder teilweisen aufgegeben werden. Die
Entscheidung T 123/85 verwies i1n dieser Hinsicht darauf,
dass das EPU 1973 im Einspruchsverfahren die Erklarung
eines Verzichts des Patentinhabers auf sein Patent nicht
vorsehe. Weil im Einspruchsverfahren ein solcher
Verzicht nicht wirksam gegenuber dem EPA erklart werden
konne, verwarf die Entscheidung die Auffassung der
Einsprechenden, dass eingeschrankte Anspruchssatze, die
im Verlauf des Einspruchsverfahrens vorgelegt werden,
als Verzichtserklarung zu verstehen seien. Diese
Feststellung ist im Kontext der Entscheidung T 123/85
(ABI. EPA 1989, 336) darauf zu begrenzen, dass ein
europaisches Patent als subjektives Recht nicht durch
eine einseitige Verzichtserklarung des Patentinhabers im
Einspruchsverfahren rechtsgestaltend verandert - nament-
lich unwiderruflich eingeschrankt - werden kann (vgl. iIn
diesem Zusammenhang G 1/90, ABI. EPA 1991, 275, Nr. 8
der Entscheidungsgrinde; T 386/01 vom 24. Juli 2003,

Nr. 3.2 der Entscheidungsgrinde), so dass auf das
Einspruchsverfahren gerichtete, geanderte Anspruchssatze
nicht als Verzicht anzusehen sind. Demgegenitber kann aus
diesen Feststellungen nicht gefolgert werden, dass ein
Riuckkommen auf eine breitere, 1m Einspruchsverfahren
zundchst nicht verteidigte Anspruchsfassung als
Anderungen des verfahrensrelevanten Vorbringens

verfahrensrechtlich vorbehaltlos moglich sein muss.

Die Moglichkeit, Anspruchssatze, die auf die Aufrecht-

erhaltung des Patent iIn geadnderter Form abzielen,
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nachtraglich abzuadndern, stitzte die Entscheidung

T 123/85 auf Artikel 113 (2) EPU und mithin auf den
Verfigungsgrundsatz ab (T 123/85, ABI. EPA 1989, 336,
Punkt 3.1.1 der Entscheidungsgrinde; der Hinweis auf die
Entscheidung G 1/84, ABI. EPA 1985, 299, i1st iIn diesem
Zusammenhang Uberholt: siehe G 9/93, ABI. EPA 1994, 891).
Schon nach der Entscheidung T 123/85 i1st diese Moglich-
keit zur Anderung des Vorbringens indes nicht vorbehalt-
los gegeben. Vielmehr entschied die Kammer, dass die
nachtragliche Anderung keinen Verfahrensmissbrauch
darstellen dirfe. In der dieser Entscheidung folgenden
Rechtsprechung ist diese Einschrankung bestatigt worden.
Die Entscheidung T 123/85 bestimmt den Begriff des
Verfahrensmissbrauchs nicht nadher. Sie konkretisiert ihn
indes unter Bezugnahme auf das Beispiel eines wider-
spruchlichen Verhaltens (venire contra factum proprium;
T 123785, ABI. EPA 1989, 336, Punkt 3.1.2 der Ent-

scheirdungsgrinde).

Die Entscheidung T 123/85 stutzt sich In diesem Zusam-
menhang auch auf die Entscheidung T 64/85 vom 19. Januar
1988. Dieser Entscheidung ist an genannter Stelle

(Nr. 2.6 der Entscheidungsgrinde) zu entnehmen, dass
eine missbrauchliche Inanspruchnahme der Moglichkeit zur
nachtraglichen Anderung des Vorbringens gestitzt auf
Artikel 114 (2) bzw. Regel 86 (3) EPU 1973 unterbunden
werden konne. Die Entscheidung T 64/85 vom 19. Januar
1988 erachtete mithin den in Artikel 114 (2) bzw. Regel
86 (3) EPU 1973 zum Ausdruck kommenden Konzentrations-
grundsatz als begrenzend.

3.2.5 Dieser Auffassung, dass neben dem Rechtsmissbrauchs- und
dem Verschlechterungsverbot (siehe etwa T 934/02 vom
29. April 2004, Nr. 3.2 der Entscheidungsgrinde) auch

C8330.D
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der Grundsatz der Konzentration des Parteilvorbringens

den Verfligungsgrundsatz begrenzt, schliel3t sich die
Kammer an. Soweit es um die Anderung von Anspruchssatzen
Im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren geht,
ist der Konzentrationsgrundsatz in der Regel 116 (2) EPU
bzw. In den Artikel 12 (4) sowie Art 13 VOBK
niedergelegt. Die nachtragliche Anderung des Vorbringens
wird durch diese Bestimmungen zwar nicht durch strikte
Fristen fiur bestimmte Eingaben vollkommen ausgeschlossen,
die Beriicksichtigung derartiger Anderungen jedoch in das

Ermessen des Entscheidungsorgans gestellt.

Regel 116 (2) EPU wurde als Regel 7la (2) EPU 1973 durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 1994
eingefihrt und trat am 1. Juni 1995 in Kraft (ABI. EPA
1995, 9). Artikel 12 (4) VOBK und Artikel 13 VOBK,
eingefihrt als Artikel 10a (4) respektive als

Artikel 10b VOBK durch den Beschluss des Verwaltungsrats
vom 12. Dezember 2002, sind auf Beschwerdeverfahren
anwendbar, die nach dem Inkrafttreten der Anderung am

1. Mai 2003 eingegangen sind (Artikel 2 des Beschlusses
des Prasidiums im Anhang zum Beschluss des
Verwaltungsrats vom 12. Dezember 2002, ABI. EPA 2003,
61). Die fruheren Fassungen der Verfahrensordnung
(Verfahrensordnung vom 4. Juni 1980, ABI. EPA 1980, 171,
in der Fassung von ABI. EPA 1983, 7) enthielten keine
vergleichbaren Bestimmungen, ebenso wenig die Fassungen
von ABI. EPA 1989, 361, sowie von ABI. EPA 2000, 316.
Der in allen Fassungen bis zum 1. Mai 2003
gleichlautende Artikel 11 (1) gebot der Kammer lediglich,
sich ber Anberaumung einer mundlichen Verhandlung darum
zu bemihen, dass die Beteiligten vor der mundlichen

Verhandlung die erforderlichen Informationen einreichen.
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3.2.7 Folglich hat sich mit dem Erlass der Regel 116 (2) EPU
sowie der Artikel 12 (4) und 13 VOBK die Gesetzeslage
gegenuber der am 23. Februar 1988 ergangenen
Entscheidung T 123/85 (ABI. EPA 1989, 336) geandert,
weshalb nicht unbesehen dieser Anderungen auf diese
Entscheidung und die i1hr folgende Rechtsprechung
abgestellt werden kann. Dies gilt namentlich auch fur
die Entscheidung T 755/00 vom 18. Oktober 2002. Sie
erging auf Grundlage der letztmals per 1. Oktober 2000
gednderten Fassung der VOBK (ABI. EPA 2000, 316), die
keine dem geltenden Artikel 12 (4) VOBK entsprechende
Bestimmung enthielt. Zudem betraf die Entscheidung nicht
die Anwendung der Regel 7la EPU 1973. Folglich ist die
Entscheidung fur das gegenstadndliche Verfahren nicht
einschlagig, da sie die hierfir relevanten
Rechtsédnderungen nicht beriucksichtigt (vgl. T 1282705
vom 20. Mai 2008, Nr. 1 der Entscheidungsgrinde).

3.2.8 Die VOBK in der damals geltenden Fassung vom 1. Mai 2003
(ABI. EPA 2003, 61) findet auch in der von der Beschwer-
defihrerin zitierten Entscheidung T 386704 vom 9. Januar
2007 keine ausdruckliche Erwdhnung und Beriucksichtigung.
Die Begrundung lasst zudem nicht erkennen, ob die
urteilende Kammer das ihr durch die VOBK zugebilligte
Ermessen wegen der Entscheidung T 123/85 (ABI. EPA 1989,
336) und der auf dieser basierenden Rechtsprechung
dahingehend eingeschréankt sah, dass ein Antragssatz, mit
dem der Patentinhaber zu einem breiteren, Im vorange-
gangenen Verfahren nicht verteidigten Gegenstand zurick-
kehrt, nur im Falle eines Rechtsmissbrauchs unberick-
sichtigt bleiben kann. Im konkret zu beurteilenden Fall
gelangte die Kammer zur Auffassung, dass das Verhalten
des Patentinhabers, der erst iIm Beschwerdeverfahren die

erteilte Fassung des Patents als Hauptantrag verteidigte,

C8330.D



3.2.9

3.3

C8330.D

- 37 - T 0028710

keinen Verfahrensmissbrauch darstelle. Sie trug dabei
dem Umstand Rechnung, dass der Patentinhaber die
erteilte Fassung des Patents noch bis kurz vor der
mundlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
verteidigt hatte. Diese Feststellungen bewegen sich im
Rahmen des durch die VOBK zugebilligten Ermessens.

Die Entscheidungen T 386704 vom 9. Januar 2007, T 755/00
vom 18. Oktober 2002 und T 123785 (ABI. EPA 1989, 336)
kénnen nach dem Gesagten den Standpunkt der Beschwerde-
flhrerin nicht stitzen, da sie nicht auf die durch
Regel 116 (2) EPU (vormals Regel 7l1a (2) EPU 1973) bzw.
die Artikel 12 (4) und 13 VOBK (vormals Artikel 10a

und 10b VOBK) geanderte Rechtslage eingehen und dem mit
diesen Bestimmungen verfolgten Normzweck der
Verfahrensbeschleunigung nicht Rechnung tragen. Ob
Anspruchssatze, die Im Beschwerdeverfahren vorgelegt
werden, zu bericksichtigen sind, richtet sich daher
nicht nach der durch die Entscheidung T 123/85
begrindeten Rechtsprechung, sondern nach den fir das
Beschwerdeverfahren nunmehr geltenden
Verfahrensvorschriftten sowie den Gegebenheiten Im
betroffenen Verfahren. FUr die Zulassung der Hilfs-
antrage 1 bis 10 ist vorliegend mithin Artikel 12 (4)
VOBK mal3gebend.

Artikel 12 (4) VOBK sanktioniert die Verletzung der
PFflicht zur Verfahrensbefdorderung in erster Instanz, d.h.
der bis zu einem bestimmten Verfahrenszeitpunkt gebote-
nen, aber unterbliebenen Mitwirkung durch Vorlage von

Tatsachen, Beweismitteln oder Antragen, und dient daher
sowohl dem Gebot eines fairen Verfahrens als auch der

Verfahrensbeschleunigung. Wirde das Einspruchsbeschwer-

deverfahren den Parteien die Einfihrung von in erster
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Instanz bereits veranlasstem Vorbringen ertéffnen, koénn-
ten die Parteien dem Beschwerdeverfahren einen gegenuber
dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung anderen
Streitstoff zugrunde legen und so einen ganzlich neuen
Fall schaffen, der das Verfahren aus sachfremden
Erwagungen zum Nachteil der Gegenseite in die Lange
zieht. Artikel 12 (4) VOBK steht mithin einem nach-
lassigen, unvollstandigen Vortrag der Parteien in erster
Instanz, nicht aber einem redlichen Bemihen der Parteien,
die relevanten Antrage, Tatsachen und Beweismittel in
dem bei sachgeméfer und sorgfaltiger Verfahrensfihrung

gebotenen Zeitpunkt einzubringen, entgegen.

Andererseits kann Artikel 12 (4) VOBK kein nur durch
Rechtsmissbrauch begrenzter Rechtsanspruch auf Einfuh-
rung eines Anspruchssatzes entnommen werden, der auf
eine breitere, Im Einspruchsverfahren zunachst nicht
verteidigte Fassung der Anspriche gerichtet ist. Viel-
mehr machen diese Bestimmungen deutlich, dass der
Verfigungsgrundsatz insoweit durch den Konzentrations-
grundsatz durchbrochen ist. Diese Auffassung findet ihre
Bestatigung in der Rechtsprechung der Grof3en Beschwerde-
kammer, der zufolge Artikel 113 (2) EPU keinen Rechts-
anspruch auf Bericksichtigung verspateten Vorbringens
gibt (R 11/11 vom 14. November 2011, Nr. 10 der
Entscheidungsgrinde) .

3.4 Mit Blick auf Artikel 12 (4) VOBK fuhrte die Beschwerde-
fuhrerin aus, dass keine Veranlassung bestanden hatte,
den Hilfsantridgen 1 bis 10 entsprechende Anspruchssatze
bereits 1m Einspruchsbeschwerdeverfahren vorzulegen,
weil die wirtschaftlichen Interessen der im Einspruchs-
verfahren handelnden Rechtsvorgangerin von der Beschwer-
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defuhrerin als Erwerberin verschieden gewesen sei. Dem

iIst Folgendes entgegenzuhalten:

Nach Artikel 99 (3) EPU ist der Patentinhaber Ver-
fahrensbeteirligter Im Einspruchsverfahren. Im Falle der
rechtsgeschaftlichen Ubertragung des Patents geht nach
der Rechtsprechung auch die Stellung als Verfahrens-
beteiligter akzessorisch auf den Erwerber Uber. Die
materiellrechtliche Ubertragung der Stellung als
Verfahrensbeteiligter ist von der prozessualen
Wirksamkeit des Parteiwechsels zu unterscheiden. Damit
ein Parteiwechsel fir das betreffende Verfahren eintritt,
muss die Rechtsnachfolge dem Europaischen Patentamt
nachgewiesen werden. Ein aufgrund rechtsgeschaftlicher
Ubertragung vorgenommener Parteiwechsel darf sich
namlich aus Grunden der prozessualen Rechtssicherheit
nicht aulBerhalb des Verfahrens ohne formelle Kenntnis
der Kammer vollziehen und kann auch nicht mit
Riuckwirkung erfolgen, da sonst Verfahrenshandlungen oder
Entscheidungen ohne Beteiligung des neuen Patentinhabers
als allein berechtigte Partei vorgenommen werden oder
ergehen konnten. Dementsprechend bestimmt Regel 22 (3)
EPU, dass ein Rechtsiibergang, dessen Eintragung nach
Regel 22 (1) und (2) EPU beantragt wurde, dem
Europaischen Patentamt gegenuber erst wirksam wird, wenn
er durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen ist. Diese
Bestimmung gilt gemaR Regel 85 EPU sowie in Verbindung
mit Regel 100 (1) EPU auch fir einen Rechtsilbergang des
europaischen Patents wadhrend der Dauer des Einspruchs-
bzw. des Einspruchsbeschwerdeverfahrens (T 128/10 vom
10. Dezember 2010, Nr. 3 der Entscheidungsgriunde).

Vorliegend wurde das Streitpatent auf Antrag der

Beschwerdefihrerin vom 23. November 2011 gestitzt auf
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einen am 22. Marz 2010 respektive am 12. April 2010
unterzeichneten Vertrag umgeschrieben. Die Beschwerde-
fuhrerin trat mithin erst mit Wirkung vom 23. November
2011 an die Stelle der Rechtsvorgéngerin als Verfahrens-
beteiligte im Einspruchsbeschwerdeverfahren. Die Hilfs-
antrage 1 bis 10 wurden demgegenuber bereits mit der
Beschwerdebegrindung vom 15. Marz 2010 eingereicht,
mithin bevor der rechtsgeschaftliche Ubergang gegeniiber
dem EPA wirksam wurde. Die durch den spateren Rechts-
Ubergang geanderte wirtschaftliche Interessenlage kann
daher nicht riuckschauend zur Erklarung herangezogen
werden, warum die Rechtsvorgangerin nicht friuher
Veranlassung gehabt haben soll, die Hilfsantrage 1

bis 10 zu stellen.

Selbst wenn der Rechtsubergang vor Einreichung der
Beschwerdebegrindung vom 15. Marz 2010 wirksam gewesen
ware, lage die Zulassung der Hilfsantridge 1 bis 10 im
Ermessen der Kammer. Die Beschwerdefihrerin tritt als
Erwerberin bei Wirksamwerden des Rechtsibergangs gegen-
Uber dem EPA in die Verfahrensstellung der Rechtsvor-
gangerin ein und erwirbt damit die Position einer
Verfahrenspartei. Als solche hat sie das Verfahren in
dem Stadium aufzunehmen, in dem es sich beim
Rechtsiubergang befindet, und Verfahrenshandlungen der
Rechtsvorgangerin gegen sich gelten zu lassen. Es wirde
der Rechtssicherheit sowie im zweiseitigen Verfahren der
Fairness gegentber den anderen Verfahrensbeteiligten
widersprechen, wenn der Erwerber eines Patents unter
Berufung auf den damit einhergehenden Parteiwechsel, der
keiner Zustimmung der anderen Verfahrensbeteiligten
bedarf, den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ohne
triftige, unmittelbar mit dem Verfahrensablauf

zusammenhangende Grinde (namentlich ein geanderter
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Sachverhalt) gegenuber dem Einspruchsverfahren andern
konnte.

Kommt hinzu, dass verfahrensexterne Umstande wie Uber-
legungen auf Seiten der Patentinhaberin, mit welchem
Inhalt die Weiterverfolgung des Patents aus
wirtschaftlichen oder wettbewerblichen Grinden sinnvoll
ist, keine Aspekte sind, die bei der Beurteilung der
Frage, zu welchem Zeitpunkt das Patent inhaltlich
gestaltende Antrage im Beschwerdeverfahren vorzulegen
sind, beriucksichtigt werden koénnen, weil es ein
Verfahrensbeteiligter dann in der Hand hatte, den
Verlauf des Verfahrens zu bestimmen (T 764/03 vom

10. Februar 2005, Nr. 6.4 der Entscheidungsgrinde;

T 356708 vom 7. Juli 2009, Nr. 2.2.2 der

Entscheidungsgrinde) .

Nach Auffassung der Kammer war daher das infolge des
rechtsgeschaftlichen Ubergangs des Patents geanderte
wirtschaftliche Interesse bei der Ermessensausibung nach
Artikel 12 (4) VOBK nicht zu beriucksichtigen. Einen
weiteren, mit dem Verfahrensablauf zusammenhangenden
Grund, weshalb keine frihere Veranlassung zur Vorlage
der Hilfsantridge 1 bis 10 bestanden habe, hat die
Beschwerdefuhrerin nicht geltend gemacht.

Die Beschwerdefuhrerin hatte die Hilfsantrage 1 bis 10
nach Auffassung der Kammer bereits der Einspruchsab-
teilung vorlegen konnen und es ware nach den Umstanden
auch von 1hr beir sorgfaltiger Verfahrensfihrung zu
erwarten gewesen, diese Antrége bereits friher zu
stellen. Infolgedessen lie3 die Kammer die Hilfsantrage
1 bis 10 nicht in das Beschwerdeverfahren zu (Artikel
12 (4) VOBK).
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4. Vorlage an die Grol3e Beschwerdekammer

4.1 Nach Artikel 112 (1) EPU 1973 steht die Vorlage an die
GroRRe Beschwerdekammer im Ermessen der Beschwerdekammern,
wenn sie fur die Sicherung einer einheitlichen Rechtsan-
wendung erforderlich erscheint oder wenn sich eine

Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt.

4.2 Die Beschwerdefihrerin begrindet die Notwendigkeit einer
Vorlage zunachst mit divergierenden Rechtsauffassungen,
die in den Entscheidungen T 386704 vom 9. Januar 2007
und G 9791 (ABI. EPA 1993, 408) vertreten wirden. Das
Vorbringen der Beschwerdefihrerin ist dahingehend zu
verstehen, dass die Divergenz darin zu sehen ist, dass
nach der in der Entscheidungen T 386/04 vertretenen
Auffassung (Nr. 1, zweiter Abschnitt, der
Entscheidungsbegrindung) die Aussagen der Grol3en
Beschwerdekammer G 9/91 zum Zweck des
Beschwerdeverfahrens (Nr. 18 der Entscheidungsgrinde)
die Rechtsprechung nicht berihre, die durch die
Entscheidung T 123/85 (ABI. EPA 1989, 336) begrindet
wurde. Demgegenuber hatten die von den Beschwer-
degegnerinnen zitierten Entscheidungen T 1067/08 vom
10. Februar 2011 (Nr. 7.1 und 7.2 der Entscheidungs-
grunde) und T 1705/07 vom 10. Juni 2010 (Nr. 8.4 der
Entscheidungsgrinde) von der Charakterisierung des
Beschwerdeverfahrens in der Entscheirdung der Grolien
Beschwerdekammer G 9/91 Schliusse fur die Zulassung
nachtraglich geadnderten Vorbringens gezogen.

4.2.1 In der Beschwerdesache T 386704 erachtete die entscheil-
dende Kammer die Entscheidung der Grofien Beschwerdekam-
mer G 9791 als nicht einschléagig, da die Stellungnahme

C8330.D



4.2.2

4.2.3

C8330.D

- 43 - T 0028710

der Grolien Beschwerdekammer den Umfang der Befugnis zur
Prufung eines Einspruchs betraf und nicht die Zulassung
nachtraglicher Anderungen des Vorbringens. Sie lehnte
mithin eine verallgemeinernde Ubertragung der Stellung-
nahme 1n Nr. 18 der Entscheidungsgrinde der Entscheidung
G 9/91 auf die sich konkret stellende Rechtsfrage ab.
Daraus folgt indes keine Abweichung zu dieser Entschei-
dung der GrolRen Beschwerdekammer, zumal in diesem Falle
deren Befassung erforderlich gewesen ware (Artikel 21
VOBK) .

Die Entscheidungen T 1067/08 vom 10. Februar 2011

(Nr. 7.1 und 7.2 der Entscheidungsgrinde) und T 1705/07
vom 10. Juni 2010 (Nr. 8.4 der Entscheidungsgrinde)
ziehen die Aussagen der GroflRen Beschwerdekammer G 9/91
betreffend den Zweck des Beschwerdeverfahrens (Nr. 18
der Entscheidungsgrinde) zur Legitimierung von Artikel
12 (4) VOBK heran und stellen dabei heraus, welche
Wertungen fur die Ausubung des durch Artikel 12 (4) VOBK
eingeraumten Ermessens als richtungsweisend erachtet
werden. Diese Ausfuhrungen bedeuten aber keine von der
Entscheidung T 386/04 abweichende Auffassung. Denn
obschon diese Entscheidung nicht auf die VOBK eingeht,
stellt sie das durch Artikel 12 (4) VOBK eingeraumte
Ermessen nicht in Frage (dazu oben Nr. 3.2.8). Divergen-
zen hinsichtlich der Zulassung im Beschwerdeverfahren
geanderter Anspruchssatze sind vielmehr auf die Ausibung
des durch Artikel 12 (4) VOBK zugestandenen Ermessens im
Lichte der konkreten Umstédnde des Einzelfalles zuruick-

zufihren.

Die Kammer gelangte daher zu Auffassung, dass keine
widerstreitende Rechtsauffassungen zu Artikel 12 (4)

VOBK vertreten werden, die auf dem Wegen einer Vorlage
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an die GrolRe Beschwerdekammer einer einheitlichen
Rechtsanwendung zugefiuhrt werden kénnten. Auch befindet
sich die Kammer mit der vorliegenden Entscheidung Im
Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

4.3 Uber die vom Vertreter ubergebenen Fragen zur Befassung
der Grolien Beschwerdekammer konnte die Kammer sodann
ohne Zweifel selbst entscheiden. Gemall dem geltenden
Artikel 12 (4) VOBK liegt es Im Ermessen der Beschwerde-
kammern Anspruchssatze, die in erster Instanz als ver-
spatet nicht zugelassen worden sind oder schon in erster
Instanz veranlasst gewesen waren, unbericksichtigt zu
lassen. Dies gilt auch fur Anspruchssatze, mit denen das
Patent erstmals im Beschwerdeverfahren in einer
gegenuber dem Einspruchsverfahren breiteren Fassung
verteidigt wird. Das Ermessen ist pflichtgemdl auszutben,
d.h. unter Beriucksichtigung der relevanten Umstande des

Einzelfalls.

4.4 Die Voraussetzungen zur Vorlage von Rechtsfragen an die
GroRe Beschwerdekammer entsprechend Artikel 112 (1) EPU
lagen mithin nicht vor. Die darauf gerichteten Antréage
der Beschwerdefihrerin waren daher zurickzuweisen und
bildeten auch keine Grundlage fur eine Vorlage von Amts

wegen.

5. Zulassung der Hilfsantrage 11 bis 15

5.1 Die Hilfsantrage 11 bis 15 wurden von der Beschwerde-
fuhrerin wahrend der mundlichen Verhandlung eingereicht.
Die Hilfsantrage sind als nachtragliche Anderung des
Vorbringens im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK anzusehen
und thre Zulassung daher In das Ermessen der Kammer

gestellt.
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Die von der Beschwerdefihrerin iIn diesen Hilfsantragen
vorgenommenen Anderungen zielen darauf ab, den Einwand
der Beschwerdegegnerinnen im Hinblick auf Regel 80 EPU
zu beseitigen. Der Einwand, dass die Einfligung eines
abhangigen Anspruchs gegen Regel 80 EPU verstoRe, wurde
von den Beschwerdegegnerinnen in deren Erwiderungen auf
die Beschwerdebegrindung (Schreiben vom 15. Juni 2010
sowie vom 23. Juli 2010) sowie von der Kammer in der
Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung erhoben.
Die Beschwerdefuhrerin hat auf diesen Einwand nicht
schriftlich reagiert, sondern bis zur mindlichen

Verhandlung zugewartet, um diesen Einwand zu Uberwinden.

Die Beschwerdefuhrerin hat keine unmittelbar mit dem
Verfahrensablauf zusammenhangenden Grunde fiur die spate
Vorlage der Hilfsantrage 11 bis 15 vorgetragen. Sie
stellte sich auf den Standpunkt, dass die Diskussion
dieser Hilfsantrage keine Verfahrensverzogerung bewirke,
da der Gegenstand dieser Anspruchssatze von der Strei-
chung des beanstandeten Anspruchs 4 abgesehen demjenigen
der Hilfsantrédge 3, 4, 6, 8 und 10 entsprache.

Zunachst ist festzuhalten, dass die Zulassung der
Hilfsantrage 11 bis 15 den gleichen Einwanden begegnet,
wie die Hilfsantrage 3, 4, 6, 8 und 10, Insoweit sie
eine Verlagerung des Beschwerdeverfahrens auf einen
breiteren Gegenstand bewirken, der nicht Bestandteil des

Einspruchsverfahrens war.

Daruber hinaus hatte die Beschwerdefuhrerin hinreichende
Veranlassung und ausreichend Gelegenheit, den Einwand
unter Regel 80 EPU zu einem friheren Zeitpunkt auszuriau-

men, namlich in Reaktion auf die Erwiderungen auf die
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Beschwerdebegrindung. Der Ladungsbescheid der Kammer
warf keine neuen Gesichtspunkte auf, die eine andere
Sachlage geschaffen und den spaten Zeitpunkt der Vorlage
der Hilfsantridge 11 bis 15 gerechtfertigt hatten. Auf
jeden Fall hat es die Beschwerdefihrerin versaumt, die
spate Vorlage der Hilfsantrdge ausreichend zu begrunden.
Es widerspricht dem allgemeinen Interesse an einer effi-
zienten und fairen Durchfihrung des zweiseitigen
Beschwerdeverfahrens, wenn in einem fruhen Verfahrens-
stadium aufgeworfenen Einwanden erst an der mindlichen
Verhandlung durch Vorlage geanderter Anspruchsséatze
Rechnung getragen wird, ohne dass dies durch eine
Anderung des dem Verfahrens zugrunde liegenden
Sachverhalts oder mit besonderen entschuldbaren

Umstédnden gerechtfertigt werden kann.

Das Argument, dass die spate Vorlage keine Verfahrens-
verzogerung bewirke, vermag die Vorgehensweise der
Beschwerdefihrerin nicht zu rechtfertigen. Die 1In
Artikel 13 (1) VOBK beispielhaft aufgezahlten Kriterien
fur die Ermessensausubung (Komplexitat des spaten
Vorbringens, Stand des Verfahrens und Verfahrensodkonomie)
stellen keine abschlielenden Voraussetzungen dar, die
kumulativ erfullt sein missen, damit nachtraglich
gedndertes Vorbringen unbericksichtigt bleiben kann

(R 16709 vom 19. Mair 2010, Nr. 2.2.4 der Entscheidungs-
grunde). Im Unterschied zu Artikel 13 (3) VOBK sind
daher eine durch das geanderte Vorbringen verursachte
Verfahrenverzdgerung und deren Ausmall einzelne Aspekte
neben anderen, die bei entsprechender Gewichtung fur die
Ermessensentscheidung relevant sein konnen. Vorliegend
war nach Auffassung der Kammer der Aspekt der
Verfahrensverzogerung allerdings von nachrangiger

Bedeutung. In Ubereinstimmung mit der Entscheidung
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R 16709 vom 19. Mai 2010 (Nr. 2.2.11 der
Entscheidungsgrinde) erachtet die Kammer als
ausschlaggebend, dass sowohl das Zurickkommen auf eine
breiteren Gegenstand als auch das Ausraumen bestehender
Einwdnde in einem spaten Verfahrensstadium nicht durch
eine Anderung des dem Verfahrens zugrunde liegenden
Sachverhalts oder mit besonderen entschuldbaren

Umstanden gerechtfertigt war.

Folglich lieR die Kammer die Hilfsantrage 11 bis 15
nicht in das Beschwerdeverfahren zu (Artikel 13 (1)
VOBK) .

Zuruckverweisung

Die Beschwerdefihrerin hat die Zurickverweisung an die
erste Instanz beantragt (Artikel 111(1) EPU). Da sich
kein Anspruchssatz im Verfahren befindet, der die
Zustimmung der Beschwerdefuhrerin hat, ist dieser Antrag

gegenstandslos.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

2. Der Antrag auf Vorlage an die Grolie Beschwerdekammer

wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende

M. Schalow C.M. Radke
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