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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, in der festgestellt wurde, dass
das Europédische Patent Nr. 0 983 968 unter
Beriicksichtigung der Anderungen auf der Basis des in
der miindlichen Verhandlung vom 23. Juli 2013
eingereichten Hauptantrags und die Erfindung, die es

zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU geniige.

In der Einspruchsschrift wurden die Einspruchsgriinde
der unzulidssigen Erweiterung (Artikel 100c) EPU), der
mangelnden Neuheit (Artikel 100a) i.V.m. Artikel 54 (1),
(2) EPU) und der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 100a) i.V.m. Artikel 56 EPU) geltend gemacht.
In der Einspruchsschrift wurden u.a. folgende Dokumente

zitiert:

Dl1: EP 0 808 803 Al
D3: US 4 200 524 A

Mit dem Bescheid der Einspruchsabteilung vom

22 . Februar 2013 wurden die Parteien zu einer
mindlichen Verhandlung geladen. Als Frist zur
Einreichung von Schriftsdtzen und/oder Unterlagen gemaB
Regel 116 EPU wurde der 21. Juni 2013 festgesetzt.

Mit Schreiben vom 18. Juni 2013 reichte die

Beschwerdefiithrerin folgende Dokumente ein:

D6 : DE 197 06 007 C1
D7: DE 195 17 381 C1
D8: Scheider, D., Technik des Ultraschallaufschlusses

von Klarschlammen, Januar 1998, Seiten 51 bis 72
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D9: Miller, J. et al., Klarschlammdesintegration -
Forschung und Anwendung, in Institut fir
Siedlungswasserwirtschaft, Technische Universitat
Braunschweig, Heft 61, Seiten 1 bis 18

D10: DE 39 10 200 Al

Dlla: Bedienungsanleitung der Firma Bandelin, "Sonopuls
Ultraschall Homogenisatoren Ultrasonic
Homogenizers"

D1lb: Prospektblatt der Firma Bandelin "Sonopuls"

Dllc: zweil Seiten aus dem Schriftzeichenordner der

Firma Bandelin.

Die Beschwerdefiihrerin bot auch Zeugenbeweis an.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2013 beantragten die
Patentinhaberinnen (Beschwerdegegnerinnen) inter alia
die hilfsweise Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Form auf der Grundlage des erteilten
Anspruchs 1 mit dem zusatzlichen Merkmal "definierte

hohe Intensitdt und Energiedichte™.

In der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung reichten die Beschwerdegegnerinnen
mehrmals geadanderte Hauptantrage ein (siehe

Niederschrift, Anlagen I, III und IV).

Die Beschwerdefihrerin erhob in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Einwande wegen
mangelnder Ausfiihrbarkeit, mangelnder Klarheit,
unzulédssiger Erweiterung, mangelnder Neuheit und

mangelnder erfinderischer Tatigkeit.

Die Einspruchsabteilung verwarf den Einwand wegen
mangelnder Ausfiihrbarkeit als unzuldssig und lieB die
mit Schreiben vom 18. Juni 2013 eingereichten Dokumente

D6 bis Dllc nicht zum Verfahren zu.
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Ausweislich der Niederschrift (Punkt 21) wurde in der
mindlichen Verhandlung bei der Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit "auf die Vergleichsbeispiele
vom 17.02.2010 und 29.06.2010, im Prifungsverfahren
eingereicht, Bezug genommen". Kopien dieser
Vergleichsbeispiele wurden der Beschwerdefiithrerin

vorgelegt.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu
dem Schluss, dass der (zuletzt eingereichte und der
Niederschrift als Anlage IV beigefiigte) Hauptantrag den
Erfordernissen nach Artikel 123(2) und (3) sowie 84 EPU
geniuge und der Gegenstand der Anspriche neu und
erfinderisch sei im Hinblick auf die Dokumente D1 bis
D5 und unter Berilicksichtigung der im Prifungsverfahren
von den Beschwerdegegnerinnen eingereichten
Vergleichsbeispiele. Der "Einwand unter 100b)" sei
nicht zum Verfahren zugelassen worden, "da die
Patentinhaberin sich nicht angemessen auf die
beabsichtigten mindlichen Ausfithrungen vorbereiten
konnte und ausreichend Gelegenheit erhalten (sic), sich
zu dem neuen Grund und seiner Substantiierung zu
auBern" (siehe Punkt 3 der Entscheidungsbegrindung) .
Die mit Schreiben vom 18. Juni 2013 eingereichten
Dokumente D6 bis D11 seien verspatet vorgebracht worden
und "nicht mehr relevant (sic) oder 'aufschlussreicher'
als die rechtzeitig eingereichten Entgegenhaltungen D1

bis D5" (siehe Punkt 5.3 der Entscheidungsbegrindung) .

Der Wortlaut des der Entscheidung zugrunde liegenden
Anspruchs 1 ist wie folgt (Anderungen gegeniber der

erteilten Fassung unterstrichen) :

"1. Verfahren zur Behandlung von biologischen Abf&dllen,

die lebende Mikroorganismen enthalten, unter Verwendung
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von Ultraschall, wobeil

- von den biologischen Abfdllen eine definierte
Teilmenge abgetrennt wird,

- 1in die Teilmenge in Abhdngigkeit von der Art der zu

behandelnden Zellen eine genau definierte Ultraschall-

Leistung wdhrend der Verweilzeit mit genau definierter

hoher Intensitdt im Bereich von 3 W/cm2.bis 150 W/cm2
und Energiedichte eingetragen wird,

- die beschallte Teilmenge in die nicht-beschallte
Restmenge zurlickgefiihrt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der Grad der Aktivierung der biologisch wirksamen
Zellen in der Teilmenge durch die Amplitude eingestellt
wird derart, dass die Zellwidnde der behandelten Zellen
perforiert werden und funktionsfdhig bleiben,

- die Amplitude der in die Teilmenge eingetragenen
Ultraschall-Leistung gemessen und bei allen
Belastungsbedingungen im Bereich von 5 bis 100 um
konstant geregelt wird und

- die Rickfihrung der Teilmenge in die nicht-beschallte
Restmenge nach der Zusammenfiihrung eine erhdbhte
biologische Aktivitdt in den Zellen der Gesamtmenge

realisiert."

In der Beschwerdebegriundung wurde unter anderem auf
behauptete wesentliche Mangel der mindlichen
Verhandlung hingewiesen, welche allerdings von den
Beschwerdegegnerinnen in ihrem Antwortschreiben
bestritten wurden. Keine der Parteien beantragte

mindliche Verhandlung.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der

Beschwerdefihrerin sind wie folgt:

Wesentliche Verfahrensfehler
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Die angefochtene Entscheidung sei aufzuheben und an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Behandlung
zurlickzuverweisen, da das Verfahren vor der
Einspruchsabteilung mit wesentlichen Verfahrensfehlern
behaftet sei. Der Beschwerdefithrerin sei keine
Gelegenheit gegeben worden, zur Relevanz der Dokumente
D6 bis D11 bzw. zur erfinderischen Tatigkeit gegeniiber
einer Kombination von D3 und D8 vorzutragen und es sei
die Nichtzulassung des Einwandes der mangelnden
Ausfiithrbarkeit sowie die Bericksichtigung der im
Prifungsverfahren von den Beschwerdegegnerinnen
eingereichten Vergleichsbeispiele bei der Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit unter Verletzung des

Anspruchs auf rechtliches Gehor erfolgt.

Artikel 123(2) EPU

Es werde vorgeschlagen, die Zuldssigkeit der Anderungen
im Hinblick auf Artikel 123(2) i.V.m. Artikel 100c) EPU
zu prifen, bevor die Kammer die Angelegenheit zur
weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung

zurlickverweise.

Das Merkmal in Anspruch 1, wonach die Amplitude der
Ultraschall-Leistung gemessen werde, sei nicht in den
urspringlichen Unterlagen offenbart. Zwar sei das
Merkmal der "Amplitude der Sonotrode" urspriinglich
offenbart, dieser Ausdruck sei jedoch nicht
gleichzusetzen mit dem in Anspruch 1 verwendeten
Ausdruck der "Amplitude der Ultraschall-Leistung". Die
Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU seien daher nicht
erfillt.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der

Beschwerdegegnerinnen sind wie folgt:
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Wesentliche Verfahrensfehler

Die Dokumente D6 bis D11 seien zu Recht nicht zum
Verfahren zugelassen worden, da sie allesamt nicht
prima facie relevant seien. Auf Nachfrage der
Vorsitzenden in der mindlichen Verhandlung, ob eines
dieser Dokumente alle im Anspruch 1 definierten
Merkmale enthalte, hadtte die Beschwerdefiihrerin zu D1

vorgetragen.

Artikel 123(2) EPU

Das streitige Merkmal der "Amplitude der Ultraschall-
Leistung" sei der urspringlichen Beschreibung
unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, insbesondere
den Passagen der den Absatzen [0016] und [0018] der
Patentschrift entsprechenden Stellen der urspriinglichen
Unterlagen, wo es heiBe, die abgetrennte Teilmenge
werde mit einer durch Nachregelung konstant gehaltenen
Amplitude beaufschlagt. Aus der dem Absatz [0021] der
Patentschrift entsprechenden Stelle der urspringlichen
Unterlagen ergebe sich flir den Fachmann, dass das
genannte Merkmal sich auf die Regelung der Amplitude

der Sonotrode beziehe.

Antrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, die Beschwerde

zurlickzuweisen.
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Entscheidungsgrinde

1. Wesentliche Verfahrensmangel

Die Beschwerdefiihrerin macht drei wesentliche

Verfahrensmangel geltend. GemaR ihrem Vortrag

(i) sei ihr keine Gelegenheit gegeben worden, zur
Relevanz der Dokumente D6 bis D11 bzw. zur
erfinderischen Tatigkeit hinsichtlich der Kombination
von D3 mit D8 in der miindlichen Verhandlung vorzutragen

und

(ii) sei die Nichtzulassung des Einwands der mangelnden

Ausfihrbarkeit sowie

(iii) die Berilicksichtigung der im Prifungsverfahren von
den Beschwerdegegnerinnen eingereichten
Vergleichsbeispiele bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit unter Verletzung des Anspruchs

auf rechtliches Gehor erfolgt.
2. Nichtzulassung der Dokumente D6 bis D11

2.1 Zunachst stellt sich die Frage, ob diese Dokumente
tatsdchlich "verspiatet" im Sinne von Artikel 114 (2) EPU
vorgebracht wurden, da nur dann ihre Zulassung im

Ermessen der Einspruchsabteilung stand.

2.2 Die Dokumente D6 bis D11 wurden mit Fax vom
18. Juni 2013 eingereicht. In der Ladung zur mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung war als
Zeitpunkt gemdR Regel 116(1) EPU der 21. Juni 2013
angegeben worden. Die Dokumente wurden somit nach

Ablauf der Einspruchsfrist, jedoch vor dem in Regel
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116 (1) EPU genannten Zeitpunkt, d.h. vor dem Zeitpunkt,
bis zu dem Schriftsatze zur Vorbereitung der mindlichen

Verhandlung eingereicht werden konnen, eingereicht.

Nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin seien die Dokumente
"fristgerecht in Bezug auf Regel 116(1) EPU eingereicht

worden".

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern werden
Beweismittel, die vom Einsprechenden im Verfahren vor
der Einspruchsabteilung erst nach Ablauf der
Neunmonatsfrist nach Artikel 99 (1) EPU vorgebracht
werden, grundsadtzlich als verspatet im Sinne von
Artikel 114 (2) EPU angesehen (vgl. die Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des EPA (RBK), 8. Auflage, IV.C.
1.2.1, erster und dritter Absatz). Der Wortlaut von
Regel 116(1) EPU, Satz vier, erster Halbsatz ("Nach
diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und
Beweismittel brauchen nicht beriicksichtigt zu werden")
ist dabei nicht so zu verstehen, dass mit der Ladung
zur mindlichen Verhandlung eine neue Frist in Gang
gesetzt wiirde, innerhalb der neue Beweismittel
eingereicht werden konnten, welche dann nicht als
"verspatet" im Sinne von Artikel 114(2) EPU zu werten
seien (siehe T 841/08, Punkt 2.1 der
Entscheidungsgriinde) . Vielmehr hat Regel 116 (1) EPU
lediglich den Zweck, dem Europaischen Patentamt eine
verfahrensleitende MaBRnahme zur Vorbereitung der
mindlichen Verhandlung zur Verfigung zu stellen

(T 798/05, Punkt 7, letzter Absatz, der

Entscheidungsgrinde) .

In besonderen Fallen konnen Grinde vorliegen, die das
Vorbringen von Beweismitteln seitens des Einsprechenden
erst nach dem Ablauf der Neunmonatsfrist nach

Artikel 99 (1) EPU rechtfertigen, sodass diese nicht als
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verspidtet im Sinne von Artikel 114 (2) EPU anzusehen
sind (siehe RBK, op.cit., IV.C.1.2.1 und insbesondere
die dort zitierte Entscheidung T 532/95, Punkt 2.2 der
Entscheidungsgriinde) . Insbesondere sind neue
Beweismittel, die nach dem Zeitpunkt gemal Regel 116(1)
eingereicht werden, zum Verfahren zuzulassen, wenn eine
Anderung des dem Verfahren zugrunde liegenden
Sachverhalts vorliegt (Regel 116(1) EPU, Satz vier,

zwelter Halbsatz).

Es stellt sich somit Frage, ob im vorliegenden Fall
Grinde vorlagen, die es gerechtfertigt hatten, diese
Dokumente erst nach der Neunmonatsfrist nach Artikel
99 (1) EPU einzureichen bzw. ob eine Anderung des dem
Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts vorlag, die
die Einreichung der Dokumente rechtfertigen héatte

kdonnen.

Mit ihrer Erwiderung auf die Einspruchsschrift reichte
die Patentinhaberin keine gednderten Antrdge ein. Im
Anhang an die Ladung zur mindlichen Verhandlung teilte
die Einspruchsabteilung den Parteien ihre wvorlaufige
Meinung mit, wonach keiner der geltend gemachten
Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des Patents
entgegenstiinde. Insbesondere sei der Gegenstand von
Anspruch 1 neu gegeniiber dem Dokument D1, weil dort das
Merkmal, wonach "die Amplitude der Ultraschall-Leistung
im Bereich von 5um bis 100um konstant geregelt wird",

nicht offenbart sei.

Dem Schreiben vom 18. Juni 2013, mit dem die Dokumente
D6 bis D11 eingereicht wurden und welches im Ubrigen
auch ein Zeugenanbot enthalt, kann entnommen werden,
dass die Beschwerdefithrerin der Ansicht war,

D1 offenbare alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1

wenigstens implizit (siehe insbesondere Abschnitt 2.1,
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letzter Satz) bzw. seien diese iUbliche Merkmale auf dem
Gebiet der Behandlung von Klarschlamm (siehe Abschnitt
2.2). Hierzu verweist sie auf die Dokumente D6, D7 und
D9 bis D11. Dieses Schreiben enthdalt dariiber hinaus
einen Vortrag hinsichtlich der behaupteten fehlenden
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf eine

Kombination der Dokumente D3 und D8 (Abschnitt 3).

Aus diesem Vorbringen lasst sich schlieBen, dass die
Einsprechende sich durch die vorlaufige Meinung der
Einspruchsabteilung veranlasst sah, die Dokumente D6
bis D11 einzureichen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
die Einreichung dieser Dokumente erst nach Ablauf der
Neunmonatsfrist nach Artikel 99 (1) EPU gerechtfertigt,
und damit als nicht verspédtet anzusehen war. Vielmehr
war das fragliche Merkmal die Amplitude der
Ultraschall-Leistung betreffend bereits im erteilten
Anspruch 1 vorhanden. Die Einsprechende hatte somit
bereits innerhalb der Neunmonatsfrist die genannten
Beweismittel einreichen bzw. diese zumindest angeben
kénnen (vgl. Regel 76(2)c) EPU). Auch hat die
Beschwerdefiithrerin nicht dargetan, weshalb die
genannten Dokumente erst nach Ablauf der
Neunmonatsfrist eingereicht wurden (vgl. T 841/08
supra, loc.cit.). Ebensowenig lag eine
Sachverhaltsanderung im Sinne von Regel 116(1), Satz
vier, zweiter Halbsatz, vor, aufgrund dessen die

Dokumente zum Verfahren zuzulassen gewesen waren.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die
Dokumente D6 bis D11 als verspatet vorgebrachte
Beweismittel im Sinne von Artikel 114 (2) EPU anzusehen
sind und es daher im Ermessen der Einspruchsabteilung

stand, diese zum Verfahren zuzulassen.
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Die Kammer hat daher die Frage zu beantworten, ob im
vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung ihr Ermessen
pflichtgemal, d.h. nach MaBgabe der richtigen

Kriterien, ausgelibt hat.

Ausweislich der Begrindung der angefochtenen
Entscheidung (siehe Punkt 5.3) kam die
Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass "die Dokumente
D6 bis D11 nicht mehr (sic) relevant oder
'aufschlussreicher' als die rechtzeitig eingereichten
Entgegenhaltungen D1 bis D5" seien, weshalb sie "nach
Art. 114 (2) EPU unberiicksichtigt bleiben" kénnten. In
dieser Passage der Begrindung wird auch Bezug genommen
auf die Entscheidungen T 156/84, T 71/86, T 11/88 und

T 705/90. Punkt 5.2 der Begrindung enthdlt eine kurze

Zusammenfassung des Inhalts der Dokumente D6 bis DI11.

Punkt 17 der Niederschrift der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung ist zu entnehmen, dass die
Vorsitzende die Parteien mindlich dariiber informierte,
dass nach Ansicht der Einspruchsabteilung die Dokumente
D6 bis D11 nicht relevanter als bereits vorliegender
Stand der Technik seien. Auf Nachfrage der
Vorsitzenden, welches der Dokumente alle im dann
vorliegenden Anspruch 1 enthaltenen Merkmale offenbare,
verwies die Beschwerdefiihrerin auf D1 und machte
insbesondere eine implizite Offenbarung geltend. Auch
die Beschwerdegegnerinnen tragen vor, dass auf die
genannte Nachfrage der Vorsitzenden die

Beschwerdefiithrerin zu D1 vortrug.

Bei ihrer Ermessensausiibung hat die Einspruchsabteilung
sich somit auf das Kriterium gestitzt, wonach ein
Dokument nur dann zugelassen werden konne, wenn es
"relevanter" als die bereits im Verfahren befindlichen

Dokumente sei, bzw. wenn es alle Merkmale des
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unabhangigen Anspruchs offenbare, d.h.

neuheitsschadlich sei.

Nach stédndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat
die Einspruchsabteilung die prima-facie-Relevanz der
verspatet vorgebrachten Beweismittel zu prifen (RBK,
op.cit., IV.C.1.2.2a)). Flir die Prifung, ob eine
Druckschrift prima facie relevant ist, ist es jedoch
nicht entscheidend, ob sie von noch grdBerer Relevanz
ist als eine friher eingereichte Druckschrift, sondern
ob sie prima facie fir den Ausgang des Falles
entscheidend ist (T 1652/08, Punkt 3.4 der
Entscheidungsgrinde) . Dabei ist die verspatet
eingereichtet Druckschrift nicht isoliert vom Vortrag
der sich auf sie stitzenden Partei zu bericksichtigen.
Vielmehr muss die Einspruchsabteilung bei ihrer
Ermessensausibung berilicksichtigen, welchen Einwand das

verspatete Dokument untermauern soll.

Im vorliegenden Fall geht insbesondere aus dem
Schreiben vom 18. Juni 2013, mit dem die Dokumente D6
bis D11 eingereicht wurden, hervor, dass die
Beschwerdefihrerin keines dieser Dokumente fir sich
genommen als neuheitsschadlich ansah. Es erscheint
vielmehr, dass die Dokumente zum einen eine implizite
Offenbarung in D1 stitzen (Dokumente D6 bis D7 und DO
bis D11) bzw. einen Mangel an erfinderischer Tatigkeit
begriinden sollten (Dokument D8 in Verbindung mit dem

bereits im Verfahren befindlichen Dokument D3).

Da die Einspruchsabteilung bei der Ausibung ihres
Ermessens jedoch allein darauf abgestellt hat, ob eines
der verspatet eingereichten Dokumente alle Merkmale des
Anspruchs 1 offenbart, hat sie ihr Ermessen nach den

falschen Kriterien und damit nicht pflichtgemal
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ausgeibt.

Das Vorgehen der Einspruchsabteilung ist auch nicht von
der von ihr in der angefochtenen Entscheidung zitierten
Rechtsprechung gestiitzt. Keine der von der
Einspruchsabteilung zitierten Entscheidungen legt nahe,
dass die Relevanz eines verspatet vorgebrachten
Dokuments darauf zur prifen sei, ob es die Gesamtheit
der Merkmale des angegriffenen unabhangigen Anspruchs
offenbart. Zwar wird in T 71/86 (Punkt 3, 1. Absatz der
Entscheidungsgriinde) der MaBstab angewandt, wonach ein
verspatet vorgebrachtes Dokument "relevanter" ("plus
pertinent") als die bisher im Verfahren befindlichen
Dokumente sein miisse, um zugelassen zu werden. Aber
auch dieser Entscheidung ist nicht zu entnehmen, dass
diese hohere Relevanz daran zu messen ware, ob das
verspatet vorgebrachte Dokument alle Merkmale des

angegriffenen unabhangigen Anspruchs offenbare.

Mithin ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung mit

einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet.

Nichtzulassung des Einwands der mangelnden
Ausfiihrbarkeit

In der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung reichten die Beschwerdegegnerinnen
zundchst einen ersten geadnderten Hauptantrag ein (siehe
Niederschrift, Punkt 3 und Anlage I). Im Vergleich zu
Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung enthalt

Anspruch 1 dieses Hauptantrags im Merkmal des zweiten
Spiegelstrichs folgende Anderungen (Hinzufiigungen

unterstrichen) :

"- in die Teilmenge in Abhangigkeit von der Art der zu

behandelnden Zellen eine genau definierte Ultraschall-
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Leistung mit genau definierter hoher Intensitat und

Energiedichte eingetragen wird".

Die hinzugefiigten Merkmale finden ihre Grundlage im
urspringlich eingereichten Anspruch 1 und waren nicht
in den erteilen Anspriichen enthalten (vgl. Punkt 2.2

der Begriindung der angefochtenen Entscheidung).

Diese Merkmale finden sich auch in dem schlieRlich wvon
der Einspruchsabteilung als gewahrbar erachteten

Anspruch 1 wieder (s. Punkt VII oben).

Hinsichtlich dieses Antrags ist der Niederschrift der
mindlichen Verhandlung unter Punkt 7 Folgendes zu

entnehmen:

"Der Einsprechende erhob einen Einwand unter Artikel
83 EPU. Die Vorsitzende erklidrte, dass dieser neue
Einspruchsgrund nicht mehr zuldssig war, da er zu spat

eingereicht wurde."

In der angefochtene Entscheidung (siehe Punkt 3 der
Begriindung) begriindet die Einspruchsabteilung ihre
Entscheidung, "den Einwand unter Artikel 100 (b) EPU"
nicht zum Verfahren zuzulassen, damit, dass der
Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit in der
Einspruchsschrift nicht geltend gemacht worden sei.
Dieser neue Einspruchsgrund sei zum ersten Mal in der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
geltend gemacht worden. Da sich die
Beschwerdegegnerinnen nicht angemessen auf die
beabsichtigten miindlichen Ausfiihrungen der
Beschwerdefihrerin hatten vorbereiten konnen und nicht
ausreichend Gelegenheit gehabt hatten, sich zu diesem
neuen Einspruchsgrund zu auRern, und damit das

Verfahren nicht rasch zum Abschluss hatte gebracht
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werden konnen, lUbte sie ihr Ermessen aus und liel

diesen neuen Einspruchsgrund nicht zum Verfahren =zu.

Die Kammer stellt hierzu zunadchst fest, dass es bei der
Zulassung eines neuen Einspruchsgrunds im Verfahren vor
der Einspruchsabteilung grundsédtzlich darauf ankommt,
ob der Einspruchsgrund prima facie der
Aufrechterhaltung des europdischen Patents ganz oder
teilweise entgegenzustehen scheint (G 10/91, Punkt 16
der Entscheidungsgriinde). Die vorliegende Begriindung
der Einspruchsabteilung, den Einwand der mangelnden
Ausfihrbarkeit nicht zum Verfahren zuzulassen stitzt
sich jedoch nicht auf die Relevanz dieses
Einspruchsgrunds sondern auf verfahrensodkonomische
Erwagungen und darauf, dass die Beschwerdegegnerinnen
auf diesen Einspruchsgrund nicht vorbereitet gewesen
seien und nicht ausreichend Gelegenheit gehabt hatten,
sich zu diesem neuen Einspruchsgrund zu auBern. Im
Ubrigen ist der Niederschrift der miindlichen
Verhandlung weder zu entnehmen, dass die
Beschwerdegegnerinnen der Zulassung des Einwands der
mangelnden Ausfiihrbarkeit entgegentraten, noch dass sie
eingewandt hatten, auf diesen Einwand nicht vorbereitet
gewesen zu sein bzw. nicht ausreichend Gelegenheit

gehabt hatten, sich zu diesem zu auBern.

Die Einspruchsabteilung hat somit ihr Ermessen, den
Einwand, den sie als neuen Einspruchsgrund im Sinne von
Artikel 100b) gewertet hat, nicht zum Verfahren
zuzulassen, nach den falschen MaBstdben und mithin

nicht pflichtgemaB ausgeibt.

Was die Moglichkeit der Beschwerdegegnerinnen betrifft,
sich zu einem neuen Einspruchsgrund zu &aubern, so ist
die Kammer der Ansicht, dass dies im Verfahren vor der

Einspruchsabteilung bei der Relevanzprifung des neu
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vorgetragenen Einspruchsgrunds grundsatzlich
unbeachtlich ist. Sollte die Einspruchsabteilung - nach
Anhorung aller Beteiligter - jedoch zu dem Schluss
kommen, dass ein neuer Einspruchsgrund prima facie
relevant sei und diesen in das Verfahren einfihrt, ist
selbstverstandlich der Patentinhaberin ausreichend
Gelegenheit zu geben, hierzu Stellung zu nehmen. Den
Umstanden entsprechend mag hierzu eine Unterbrechung
der mindlichen Verhandlung ausreichen, die Umstande
konnen aber auch eine Vertagung der mindlichen
Verhandlung notwendig machen. Auch den von der
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidungsbegriindung
zitierten Entscheidungen T 433/93, T 817/93 ist nicht
zu entnehmen, dass ein neuer Einspruchsgrund schon
deshalb nicht zugelassen werden kann, weil die
Patentinhaberin in der mindlichen Verhandlung nicht

angemessen darauf reagieren kann.

Die Kammer ist dariber hinaus der Ansicht, dass es sich
bei dem geltend gemachten Einwand der mangelnden
Ausfiihrbarkeit gar nicht um einen neuen Einspruchsgrund
im Sinne der Entscheidung G 10/91 handelt, auch wenn
der Einspruchsgrund nach Artikel 100b) EPU in der
Einspruchsschrift nicht geltend gemacht worden war.

Dieser Einwand wurde auch nicht verspatet vorgebracht.

Gemall der Rechtsprechung der GroBen Beschwerdekammer
(siehe G 10/91, Punkt 19 der Entscheidungsgriinde), sind
"Anderungen der Anspriiche oder anderer Teile eines
Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren
vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfillung
der Erfordernisse des EPU... zu prufen" (vgl. Artikel
101(3) EPU). Von diesem Grundsatz gibt es Ausnahmen. So
ist z.B. das Erfordernis der Einheitlichkeit der
Erfindung nach Artikel 82 EPU im Einspruchsverfahren

unbeachtlich, auch wenn das Patent Anderungen erfahrt
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(siehe G 1/91, Entscheidungsformel). Dariber hinaus
konnen gemal G 3/14 bei der Prifung nach Artikel 101 (3)
EPU die Anspriiche des Patents nur auf die Erfordernisse
des Artikels 84 EPU gepriift werden, sofern - und dann
auch nur soweit - diese Anderung einen VerstoR gegen
Artikel 84 EPU herbeifithrt (siehe Entscheidungsformel),
auch wenn Artikel 84 EPU kein Einspruchsgrund unter
Artikel 100 EPU ist. Demgegeniiber entspricht das
Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auch einem
der in Artikel 100 EPU abschlieBend aufgezidhlten
Einspruchsgriinde. Da aber ein Erfordernis, welches
nicht unter einen der Einspruchsgrinde f&llt, unter
bestimmten Umstanden im Einspruchsverfahren geprift
werden kann, muss dies umso mehr fiir ein Erfordernis
gelten, welches einem der Einspruchsgriinde nach Artikel
100 EPU entspricht, auch wenn der entsprechende
Einspruchsgrund nicht in der Einspruchsschrift geltend

gemacht worden war.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass im
Einspruchsverfahren ein Antrag, der Anderungen des
Patents betrifft, welche, wie hier, im Hinzufigen von
Merkmalen besteht, die nicht in den Anspriichen in ihrer
erteilten Fassung vorhanden waren, grundsatzlich einem
Einwand unter Artikel 83 EPU (i.V.m. Artikel

101 (3) EPU) zugdnglich ist, auch wenn der
Einspruchsgrund nach Artikel 100b) EPU im Verfahren

zuvor nicht geltend gemacht worden ist.

Der Einwand der Beschwerdefithrerin war auf einen
solchen Antrag gerichtet, da er sich auf Merkmale
bezog, die aus dem urspringlich eingereichten
Anspruch 1 stammen, aber nicht in den erteilten
Ansprichen vorhanden waren (vgl. Punkt 2 der

Beschwerdebegrindung) .
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Dariiber hinaus wurde dieser Einwand auch nicht
verspatet erhoben. Die Anderungen, auf die dieser
Einwand abzielte, wurden namlich erst mit Schreiben wvom
10. Juli 2013 beantragt, d.h. ca. zwei Wochen vor der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Der
Einwand der mangelnden Ausfiihrbarkeit wurde daher zum
frihest méglichen Zeitpunkt erhoben, namlich in der

mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

Aus den genannten Grinden hédtte die Einspruchsabteilung
den Einwand der mangelnden Ausfiihrbarkeit prifen

mussen.

Im Ubrigen bemerkt die Kammer, dass die
Einspruchsabteilung einen Einwand unter Artikel 84 EPU
sehr wohl zugelassen und geprift hat (siehe Punkt 8 der
Niederschrift, vgl. auch Punkt 4 der
Entscheidungsbegriindung) . Aus den oben genannten
Grinden héatte die Einspruchsabteilung jedoch auch den

Einwand der mangelnden Ausfiihrbarkeit prifen missen.

Mithin ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung mit

einem weiteren wesentlichen Verfahrensfehler behaftet.

Berilicksichtigung von im Priifungsverfahren eingereichten

Vergleichsbeispielen

Die angefochtene Entscheidung stiitzt sich in einem
wesentlichen Punkt, namlich bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit, auf Vergleichsversuche, die
im Prifungsverfahren mit Schreiben vom 17. Februar 2010
und 28. Juni 2010, letzteres empfangen am

29. Juni 2010, von den nunmehrigen
Beschwerdefiihrerinnen eingereicht worden waren (siehe
Punkt 7.3, vierter Absatz der Entscheidungsbegriindung

und Punkt 21 der Niederschrift der mindlichen
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Verhandlung) .

Wie dem Vortrag der Beschwerdefithrerin und der
Niederschrift der miindlichen Verhandlung zu entnehmen
ist (vgl. Punkt 21), wurden diese Vergleichsversuche
von der Einspruchsabteilung in der miindlichen

Verhandlung in das Verfahren eingefihrt.

Das Einspruchsverfahren ist keine Fortfihrung des
Prifungsverfahrens, weshalb Beweismittel, die im
Priifungsverfahren eingereicht wurden, grundsatzlich
nicht automatisch als im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung eingefiithrt anzusehen sind (siehe
RBK, op.cit., IV.C.1.1.5). Dies gilt auch fir im
Priifungsverfahren eingereichte Vergleichsversuche
(siehe T 111/04, Punkt 1.2 der Entscheidungsgrinde) .
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz wird in der
Rechtsprechung lediglich bei einem Dokument gemacht,
das in der Patentschrift selbst als nachstkommender
Stand der Technik zitiert und gewiirdigt und von dem
ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische

Aufgabe formuliert wurde (RBK, loc.cit.).

Es trifft zwar zu, wie dies von der Einspruchsabteilung
in der angefochtenen Entscheidung angefihrt wird, dass
das Deckblatt der Patentschrift einen Hinweis darauf
enthalt, dass "die Akte [...] technische Angaben
[enthdlt], die nach dem Eingang der Anmeldung
eingereicht wurden und die nicht in dieser
Patentschrift enthalten sind". Nach Ansicht der Kammer
rechtfertigt dieser allgemeine Hinweis, in dem weder
die Natur der technischen Angaben noch der Zeitpunkt
ihrer Einreichung angegeben werden, jedoch nicht, wvon
dem genannten Grundsatz abzuweichen, und diese
technischen Angaben als im Einspruchsverfahren

befindlich anzusehen. Zwar mag die Tatsache, dass
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Beweismittel in Form von technischen Angaben, die im
Prifungsverfahren eingereicht worden waren, welches zur
Erteilung des Streitpatents gefihrt hat, ein Indiz fir
ihre Prima-facie-Relevanz sein, dies bedeutet jedoch
nicht, dass diese Beweismittel automatisch als im das
Streitpatent betreffenden Einspruchsverfahren

eingefihrt anzusehen sind.

Erscheint es einer Einspruchsabteilung gemal Artikel
114 (1) EPU erforderlich, neue Beweismittel, die erst in
der mindlichen Verhandlung vorgelegt wurden, zu
beriicksichtigen, so muss sie, wie in Artikel 113(1) EPU
gefordert, den anderen Beteiligten zunachst Gelegenheit
zur Stellungnahme hierzu geben, bevor sie eine auf
solche Beweismittel gestiitzte Entscheidung erlasst
(RBK, op.cit., I1II1.B.2.6.1, erster Absatz). In solchen
Fallen sollte sie den Parteien, ggf. nach Einrdaumung
einer Verhandlungsunterbrechung, allenfalls auf Antrag,
durch Ansetzung einer neuen Verhandlung, Gelegenheit
zur Stellungnahme geben. Geht weder aus der
Niederschrift der mindlichen Verhandlung noch aus der
angefochtenen Entscheidung ein Antrag auf eine
Verhandlungspause noch auf Ansetzung einer neuen
Verhandlung hervor und lasst sich die betroffene Partei
auf die Besprechung der neuen Beweismittel ein, so
liegt in der Regel keine Verletzung des rechtlichen
Gehdrs vor (T 484/89, Punkt 2.1.3 der

Entscheidungsgrinde) .

Die angefochtene Entscheidung, stitzt sich auf die
genannten Vergleichsversuche (siehe Punkt 7.3.,
vierter Absatz der Entscheidungsgriinde). Der
Niederschrift der mindlichen Verhandlung ist zu
entnehmen, dass der Beschwerdefiihrerin Kopien der
Versuche ausgehandigt wurden und dass wahrend der

Diskussion der erfinderischen Tatigkeit auf diese Bezug
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genommen worden ist (siehe Punkt 21 der Niederschrift).
Der Niederschrift ist weder ein Antrag der
Beschwerdefiithrerin auf Verhandlungsunterbrechung noch
auf Ansetzung einer neuen Verhandlung zu entnehmen.
Auch die unter Punkt 23 der Niederschrift
protokollierte RlUge hinsichtlich der behaupteten
Verletzungen des rechtlichen Gehdrs enthalt nichts zu
den fraglichen Vergleichsversuchen sondern betrifft die
Nichtzulassung der Dokumente D6 bis D11 und des

Einwandes der mangelnden Ausfiihrbarkeit.

Aus den genannten Grinden kann die Beschwerdekammer
keine Verletzung des rechtlichen Gehors darin erkennen,
dass die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung auf die
im Prifungsverfahren eingereichten Vergleichsversuche

gestitzt hat.

Keine Zuriickverweisung ohne vorherige Priifung der
Erfordernisse von Artikel 123(2), (3) EPU

Gemal Artikel 11 VOBK verweist eine Kammer die
Angelegenheit an die erste Instanz zurick, wenn das
Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mangel
aufweist, es sei denn, dass besondere Grinde gegen die

Zurlickverweisung sprechen.

Der von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte Einwand
unter Artikel 123 (2) EPU betrifft das Merkmal, wonach
die Amplitude der Ultraschall-Leistung gemessen wird.
Dieses Merkmal ist in der erteilten Fassung von
Anspruch 1 enthalten. Deshalb und aus
verfahrensdkonomischen Erwagungen sowie aus Griinden der
Rechtssicherheit verweist die Kammer die Angelegenheit
nicht zuriick, ohne die Erfordernisse von Artikel 123

EPU zu priifen, wie dies auch von der Beschwerdefithrerin



- 22 - T 0066/14

vorgeschlagen wird.

Anderungen - Artikel 123(2), (3) EPU

Die Beschwerdefiihrerin tragt vor, dass das Merkmal,
wonach die Amplitude der Ultraschall-Leistung gemessen
werde, in den urspringlichen Unterlagen nicht offenbart
sei. Zwar sei in den urspringlichen Unterlagen die
Messung der Amplitude der Sonotrode selbst offenbart,
das in Streit stehende Merkmal beziehe sich jedoch auf
die Amplitude der Ultraschall-Leistung. Es sei nicht
iblich, unter der Amplitude der Ultraschall-Leistung
die Amplitude der Sonotrode zu verstehen. Der Ausdruck
"Amplitude der Sonotrode" offenbare daher nicht
unmittelbar und eindeutig das Merkmal "Amplitude der

Ultraschall-Leistung".

Die Kammer stellt zundchst fest, dass, wie von den
Beschwerdegegnerinnen vorgetragen, die urspriinglich

eingereichte Beschreibung einen "Ultraschall-

Leistungseintrag... in einer definierten Teilmenge, der
mit einer... konstant gehaltenen Amplitude erfolgt",
offenbart (Seite 5, Zeilen 9ff). Ebenso ist im

urspringlich eingereichten Anspruch 1 vom Eintrag einer
"Ultraschall-Leistung mit... einer geregelten und
konstant gehaltenen Amplitude" die Rede. Die
urspringlich eingereichten Unterlagen offenbaren auch
unstreitig den Verfahrensschritt, wonach die Amplitude
der Sonotrode gemessen wird (siehe Seite 6, Zeilen 23ff
und Anspruch 7). Insbesondere geht aus dem urspriinglich
eingereichten unabhangigen Vorrichtungsanspruch 7
hervor, dass "die Amplitude der Sonotrode gemessen und
bei allen Belastungsbedingungen konstant geregelt ist".
Aus den urspringlich eingereichten Unterlagen entnimmt
der Fachmann somit, dass Kern der Erfindung

insbesondere ein "Ultraschall-Leistungseintrag mit...
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einer... konstant gehalten Amplitude" ist (siehe
insbesondere Anspruch 1) bzw. die Erfindung
insbesondere darin besteht, dass die "Amplitude der
Sonotrode gemessen und bei allen Belastungsbedingungen
konstant geregelt ist". Es ergibt sich somit fir den
Fachmann unmittelbar und eindeutig, dass die in den
urspringlich eingereichen Unterlagen verwendeten
Ausdricke "Amplitude der eingetragenen Ultraschall-
Leistung"”" und "Amplitude der Sonotrode" synonymisch
verwendet werden. Da aber das Merkmal, wonach die
Amplitude der Sonotrode gemessen wird, unstreitig in
den urspringlich eingereichten Unterlagen offenbart
ist, ist auch das in Streit stehende Merkmal, wonach
die Amplitude der Ultraschall-Leistung gemessen wird,
unmittelbar und eindeutig den urspringlich
eingereichten Unterlagen zu entnehmen. Es kann daher
dahinstehen, ob es fir den Fachmann ublich war, beide

Ausdricke synonymisch zu verwenden.

Es steht auber Streit, dass die weiteren Merkmale von
Anspruch 1 und der Gegenstand der abhangigen Anspriiche
den urspringlichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig
zu entnehmen sind. Insbesondere ist der
Einspruchsabteilung darin zuzustimmen, dass das Merkmal
"in die Teilmenge in Abhangigkeit von der Art der =zu
behandelnden Zellen eine genau definierte Ultraschall-
Leistung wahrend der Verweilzeit mit genau definierter
hoher Intensit&dt im Bereich von 3 W/cm® bis 150 W/cm?
eingetragen wird" den urspringlich eingereichten
Ansprichen 1, 3 und 4 zu entnehmen ist und dass die
abhangigen Anspriiche ihre Grundlage in den urspringlich

eingereichten abhangigen Anspriichen finden.

Es ist der Einspruchsabteilung auch darin zuzustimmen,
dass die vorgenommen Anderungen eine Einschridnkung

gegeniiber dem durch die erteilten Anspriichen gewdhrten
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Schutzbereich darstellen.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die
Erfordernisse nach Artikel 123(2), (3) EPU erftillt sind.

Zurlickverweisung

Da die Entscheidung der Einspruchsabteilung
hinsichtlich weiterer geltend gemachter Einwdnde mit
wesentlichen Verfahrensfehlern behaftet ist, ubt die
Kammer ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPU aus, und
verweist die Angelegenheit zur weiteren Behandlung an

die Einspruchsabteilung zurick.

Keine Riickzahlung der Beschwerdegebihr

GemaB Regel 103(1)a) EPU wird die Beschwerdegebiihr
zurickgezahlt, wenn der Beschwerde stattgegeben wird
und die Rickzahlung wegen eines wesentlichen

Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Die Beschwerdefihrerin hat keinen Antrag auf

Rlickerstattung der Beschwerdegebiihr gestellt. Die
Beschwerdekammern konnen jedoch auch ohne Antrag
prifen, ob eine Riuckzahlung der Beschwerdegebiihr
aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels der
Billigkeit entspricht (RBK, op.cit., IV.E.8.2.1).

Im vorliegenden Fall ist die Kammer der Ansicht, dass
es nicht der Billigkeit entspréche, die Rilckzahlung der
Beschwerdegebiihr anzuordnen, da, wie von der
Beschwerdefilhrerin beantragt, die Kammer die
Angelegenheit nicht unmittelbar an die
Einspruchsabteilung zurickverweist, sondern zuvor die
Erfordernisse von Artikel 123 EPU gepriift hat und die

Beschwerdefilhrerin somit die Gelegenheit bekam, die
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angefochtene Entscheidung hinsichtlich der
Erfordernisse von Artikel 123 EPU durch die

Beschwerdekammer Uberprifen zu lassen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an die

Einspruchsabteilung zurlickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Vodz E. Bendl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



