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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung wvom
26. Marz 2015 (Postdatum) bezliglich des Widerrufs des

europaischen Patents mit der Nummer 2 267 037.

Das erteilte Patent enthielt 7 Anspriiche, wobei
Anspruch 1 folgenden Wortlaut hatte:

"Verwendung von ganz oder teilweise hydrierten
Nitrilkautschuken zur Verringerung der Permeation von
fliissigen Kraftstoffen in Formteile, dadurch
gekennzeichnet, dass der Gehalt des einpolymerisierten
a,B-ungesattigten Nitrils groBer als 43 Gew.%,

bevorzugt grdBer als 44,5 Gew.% ist."

Anspriiche 2-7 waren abhangige Anspriche.

Gegen das Patent wurde ein Einspruch unter
Geltendmachung der Griinde gemidB Artikel 100 (a) EPU
(fehlende Neuheit und erfinderische Tatigkeit)
eingereicht. Unter Anderem wurde das folgende Dokument
von der Einsprechende wahrend des Einspruchsverfahrens

zitiert:

D10: US-A-6 759 109.

Die Entscheidung erfolgte auf Grundlage eines wahrend
der mindlichen Verhandlung am 10. Marz 2015
eingereichten Hauptantrags und eines am 9. Januar 2015
eingereichten Hilfsantrags, dessen Anspruch 1 sich vom
Anspruch 1 des erteilten Patents dadurch unterschied,
dass der Polymer als Co- oder Terpolymer mit einem
Nitrilgehalt von 43 Gew.-% bis 52 Gew.-% bezogen auf
das Gesamtpolymer definiert war und dass die

Wiederholungseinheiten des Polymers spezifiziert waren.
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GemaR der Entscheidung wurde unter Anderem das oben

erwahnte D10 ins Verfahren zugelassen.

Der am Tag der Verhandlung eingereichte Hauptantrag

wurde nicht zugelassen.

Der Hilfsantrag wurde wegen fehlender Neuheit gegeniiber

D10 zurickgewiesen.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) legte gegen
die Entscheidung Beschwerde ein und reichte zusammen
mit der Beschwerdebegriindung einen Satz von Anspriichen

als Hauptantrag ein.

Anspruch 1 dieses Antrags hatte folgenden Wortlaut:

"Verwendung von ganz oder teilweise hydrierten
Nitrilkautschuken zur Verringerung der Permeation von
flissigen Kraftstoffen, gemessen gemal DIN-EN-ISO
6179/2001 (Verfahren B), in Formteile um mindestens
30%, bezogen auf die Permeation flissiger Kraftstoffe
in Formteile auf Basis eines vollstandig hydrierten
Acrylnitril-Butadien-Copolymers mit einem Acrylnitril-
Gehalt von 43 Gew % und einer Mooney-Viskositat [ML
1+4Q100°C] von 70, dadurch gekennzeichnet, dass der
Gehalt des einpolymerisierten a,B-ungesattigten Nitrils
groBer als 43 Gew.% und bis 52 Gew %,bezogen auf das

Gesamtpolymer, betragt."

Die Zulassung von D10 in das Einspruchsverfahren wurde
beanstandet. Ferner wurde beanstandet, die
Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen bezliglich des
Nichtzulassens von verspatet eingereichten Antrégen
missbraucht. In diesem Zusammenhang wurden eine Vorlage

an die Grosse Beschwerdekammer und die Rlckzahlung der
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Beschwerdegebihr beantragt.

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) erwiderte auf

die Beschwerde.

Es erging eine Ladung zur mindlichen Verhandlung und
ein Bescheid der Kammer, in dem die Kammer als
vorlaufige Meinung mitteilte:

- Die Zulassung D10 sei nicht zu beanstanden, vor
allem weil dessen Einreichung eine Reaktion auf
das Vorbringen der Beschwerdeflihrerin gewesen
sei;

— Die Zulassigkeit des neuen Hauptantrags im
Hinblick auf Regel 80 EPU sei infrage gestellt;

- Die neu eingefiihrte gquantitative Einschréankung
des funktionellen Merkmals beziiglich Verringerung
der Permeation von Flissigkraftstoffe kdnne die
Neuheit nicht begriinden;

- Eine Rilckzahlung der Beschwerdegeblihr sowie eine
Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer seien nicht

begriindet bzw. nicht gerechtfertigt.

Mit Schreiben vom 4. Juni 2018 zog die
Beschwerdefiihrerin ihren Antrag auf mindliche
Verhandlung zurick und beantragte eine Entscheidung im

schriftlichen Verfahren nach Aktenlage.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin lassen sich

folgendermaBen zusammenfassen.

a) Zulassung von D10

Das Dokument sei sehr spédt eingereicht worden. Die
Einspruchsabteilung habe das Dokument als prima
facie hochrelevant beurteilt trotz Aussage der

Patentinhaberin, die neue Antradge wirden keine
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neuen Ausfihrungsformen enthalten, die nicht
bereits in den erteilten Ansprichen enthalten
seien. Somit stelle das verspatete Vorbringen wvon

D10 einen VerfahrensmiBbrauch dar.

Zulassung des wahrend der mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung eingereichten

Hauptantrags

Dieser sei als unmittelbare Reaktion auf D10 und
den Einwand der mangelnden Neuheit eingereicht
worden. Hierdurch sei klargestellt worden, in
welchem Zusammenhang die Verbesserung der
Verringerung der Permeation hervortrete, namlich in
Vergleich zu Zusammensetzungen mit maximal 43%
Nitrilmonomeren. Diese "Klarstellung" wiirde
gleichzeitig eine weitere Einschrankung des

Gegenstands des Anspruchs darstellen.

Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer

Obwohl die Entscheidung iber die Zulassung eines
verspatet vorgelegten Antrags ohne Zweifel im
Ermessen der Einspruchsabteilung liege, seien aus
der Rechtsprechung keine weitergehenden Kriterien
flir das Ausiben dieses Ermessens zu entnehmen.
Somit konne nicht beurteilt werden, ob das
Nichtzulassen des Antrags aufgrund eines
Ermessensfehlers erfolgt habe, oder ob ganzlich
falsche oder unzureichende Kriterien herangezogen

worden seien.

Deshalb sollte eine Vorlage zur Klarung dieser
Frage an die Grosse Beschwerdekammer erfolgen.

Folgende Fragen sollten beantwortet werden:
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"l) Liegt es im Ermessen der Einspruchsabteilung
einen verspéateten Hilfsantrag in der miindlichen
Verhandlung gem. Artikel 114 (2) EPU als unzuldssig
zurickzuweisen, wenn der Hilfsantrag als Reaktion
auf ein, von der Einspruchsabteilung fir prima
facie relevant befundenes Dokument eingereicht
wurde, welcher selbst verspatet, d.h nach Ablauf

der Frist nach R. 116 EPU eingereicht wurde?

2) Falls Frage 1 zu bejahen ist: Nach welchen
Kriterien ist dann die Zuladssigkeit eines
verspateten Hilfsantrages in der miindlichen
Verhandlung in Reaktion auf ein verspatet
eingereichtes prima facie relevantes Dokument zu
beurteilen?
a) ist es von Bedeutung, ob der Hilfsantrag
zur Ausraumung eines Einspruchsgrund (sic)
erstellt ist?
b) Ist es von Bedeutung, ob der Hilfsantrag
noch vor dem Beginn der miindlichen
Verhandlung im Einspruchsverfahren und
somit noch im schriftlichen Verfahren oder
erst in der mindlichen Verhandlung des
Einspruchsverfahrens gestellt wurde?
c) Ist als einziges Kriterium gemal
T 463/96 darauf abzustellen, ob der neue
oder geanderte unabhdngige Anspruch auf
einer Kombination von Merkmalen beruht, die
erteilten, ausdriicklich angefochtenen
Anspriichen entnommen sind?
d) Ist es von Bedeutung, ob der Hilfsantrag
vom Patentinhaber bereits frihzeitig
antizipiert werden hatte konnen?
e) Wird im Einspruchsverfahren die
Zulassigkeit eines verspateten

Hilfsantrages nach den Kriterien des in
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T 153/85 aufgestellten "Grundsatz der

eindeutigen Gewadhrbarkeit" geprift?

3) Falls Frage 1 zu verneinen ist: Welche
Rechtsmittel kdnnen andernfalls seitens des

Patentinhabers ergriffen werden?"

Neuheit

Aus D10 sei ein Verfahren zur Herstellung wvon
Kraftstoffschlduchen bekannt. Die Schliauche
enthielten hydrierter Nitrilkautschuk ("HNBR") mit
einem Acrylnitril-Gehalt von 43 bis 55 Gew.-%,
insbesondere 44 Gew.-%. Es werde gelehrt, dass die
Verwendung von Nitrilkautschuken mit hohem
Nitrilgehalt die Herstellung von Schlauchen mit
hoher Kraftstoffimpermeabilitat ermdgliche. Diese
Aussage stehe jedoch in keiner Relation zu einem
Kautschuk als Bezugspunkt, von dem aus sich die
vergleichsweise hohe Kraftstoffimpermeabilitat
ergeben wiirde. Auch wenn man die Aussage von D10
als eine "Verbesserung" interpretieren wiirde, fehle
eine Offenbarung, in welchem MaRe diese

Verbesserung stattfinde.

Somit offenbare D10 keine Verwendung von HNBR mit
einem anspruchsgemédlen Acrylnitrilgehalt zur
Verringerung von Kraftstoffpermeabilitdt wie in

Anspruch 1 definiert.

Rickzahlung der Beschwerdegebihr

Das Nichtzulassen des Hauptantrags stelle einen
wesentlichen Verfahrensmangel des
Einspruchsverfahrens dar, welche fiir das Einlegen

der Beschwerde ursdchlich gewesen sei.
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Ware namlich der neue Hauptantrag im Verfahren
zugelassen worden, so ware die Beschwerdefiihrerin
im Falle der Aufrechterhaltung des Streitpatents
auf Grundlage dieses Hauptantrags nicht beschwert

gewesen.

X. Die Beschwerdegegnerin widersprach dem Vorbringen der
Beschwerdefiithrerin. Insbesondere wurde infrage
gestellt, ob die vorgenommenen Anderungen im spat
eingereichten und nicht zugelassenen Hauptantrag darauf
gerichtet seien, einem Einspruchsgrund zu entgegnen.
Eine detaillierte Darstellung dieser Argumente ist
jedoch in Rahmen dieser Entscheidung nicht

erforderlich.

XI. Die Beschwerdefiihrerin beantragte:

- die Aufhebung der Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des
Hauptantrags, eingereicht mit der
Beschwerdebegrindung;

- eine Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer
beziiglich der Ermessenausiibung im Falle wvon
verspatet eingereichten Antrédgen (siehe Abschnitt
IX. (c) oben);

- die Rickzahlung der Beschwerdegebilihr wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels;

- eine Entscheidung der Beschwerde im schriftlichen

Verfahren nach Aktenlage.

XITI. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der
Beschwerde. Hilfsweise wurde eine miindliche Verhandlung

beantragt.
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Entscheidungsgriunde

1. Eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist
zuldssig, da die Beschwerdefihrerin ihren Antrag auf
mundlichen Verhandlung zuruckgezogen hat und explizit
eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren nach

Aktenlage beantragt hat.

Da durch diese Entscheidung ferner dem Antrag der
Beschwerdegegnerin entsprochen wird, ist das ihrerseits
hilfsweise beantragte Durchfihren einer mindlichen

Verhandlung nicht erforderlich.

2. Zulassung des Dokuments D10

Ungeachtet dessen, dass die Kammer im Hinblick auf das
Einreichen von D10 seitens der Beschwerdegegnerin
keinen VerfahrensmiBbrauch zu erkennen vermag (siehe
Bescheid der Kammer, Punkt 7), sieht die Kammer in
Anbetracht der Tatsache, dass das Dokument wvon der
Einspruchsabteilung zugelassen wurde und die Basis der
Entscheidung der fehlender Neuheit war, keine
rechtliche Basis, das Dokument nicht zuzulassen und aus

dem Verfahren zu entfernen.

Das Dokument D10 ist somit im Verfahren.

3. Hauptantrag

3.1 Regel 80 EPU

Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich durch

zwel Aspekte vom Anspruch 1 des erteilten Patents:

- der Mengenbereich des Nitrils ist nun geschlossen
(43 bis 52 Gew.-%);
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- die Grundlage bzw. Vergleichsbasis fir die
Verringerung der Kraftstoffpermeation sowie die

anzuwendende MeBmethode ist nun angegeben.

Bezliglich des ersten Unterschiedes ist es glaubhaft,
dass dessen Zweck eine Abgrenzung gegenlber der
Offenbarung des Standes der Technik ist. Somit kann die
Kammer erkennen, dass diese Anderung die Erfordernisse
der Regel 80 EPU erfillt.

Der zweite Unterschied stellt eine Spezifizierung der
Definition des Verwendungszwecks dar, der im erteilten
Anspruch 1 als die Verringerung der Permeation von
flissigen Kraftstoffen in Formteile definiert wird.
Durch die Anderung werden sowohl das AusmaB der
Verringerung als auch die Vergleichsbasis und die

MeBmethode spezifiziert.

Der in Anspruch 1 sowohl wie erteilt als auch gemal dem
Hauptantrag enthaltene Verwendungszweck definiert eine
technische Wirkung, die gemaB G2/88 (Abl. EPA 1990, 93)
und G6/88 (Abl. EPA 1990, 114) in einem
Verwendungsanspruch als funktionelles Merkmal des

Anspruchs zu betrachten ist.

Die Kammer kann aber nicht erkennen, dass durch die
Anderung eine Einschridnkung des Gegenstandes des
Anspruchs erfolgt, da durch die Spezifizierung der
Menge der Verringerung, der Vergleichsbasis und der
MeBmethode keine unterschiedliche technische Wirkung
definiert wird, die zur neuen Verwendung fihren kann,
sondern es nur erklart wird, in welchem MaBe die schon
im erteilten Anspruch 1 definierten (und aus D10
bekannten) Nitrilkautschuken die schon im erteilten
Anspruch 1 definierte (und aus D10 bekannte) Wirkung

erreichen.
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Die Anderung kénnte wohl als "Klarstellung" gesehen
werden, wie von der Beschwerdefiihrerin selbst anerkannt
(siehe Protokoll der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung, Abschnitte 21 und 23 sowie
Beschwerdebegrindung, Abschnitt V, 2. Absatz), ist aber
aus den oben genannten Grinden nicht einschréankend, wie

von der Beschwerdefiihrerin behauptet.

Somit kommt die Kammer im Anbetracht des Obenstehenden
zu den Schluss, dass die zweite Anderung des
Anspruchsgegenstands nicht darauf gerichtet ist, einem
der Einspruchesgriinde nach Artikel 100 EPU Rechnung zu
tragen, mit der Folge, dass die Erfordernisse der Regel
80 EPU nicht erfullt sind.

Neuheit

Die im Abschnitt 3.1.2 detaillierte Argumentation hat
weiter als Folge, dass der Gegenstand des Anspruchs 1

gegenliber D10 nicht neu ist.

Wie aus dem Obenstehenden hervorgeht, andert die
Definition des Ausmabes und der Vergleichsbasis filir die
Verringerung der Permeation nicht den
Anspruchsgegenstand und ist somit bei der Beurteilung

der Neuheit nicht zu beriicksichtigen.

D10 offenbart im Abschnitt "Examples" ab Spalte 6,
Zeile 47, in Tabelle 3, 4. Zeile (Spalten 9 und 10 des
Dokuments) einen Schlauch, hergestellt aus einem HNBR
mit einem (Acryl)Nitrilgehalt von 44 Gew.-% (siehe auch
D10, Spalte 5, Zeilen 58 and 61 fiir Basis der %-
Angaben) . Der Widerstand gegen Permeation vom
Flissigtreibstoff wird bestimmt (Tabelle 4, letzte

Spalte; Spalte 7, Zeile 42 - Spalte 8, Zeile 8), wobei
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in D10 auch explizit erkannt wurde, dass durch dieses
Material hohe Impermeabilitdat gegeniiber
Flissigkraftstoffen erreicht wird (Spalte 3, Zeilen
5-10) .

Diese Stelle von D10 offenbart die Verwendung eines
anspruchsgemalen Nitrilkautschuks zur Verringerung der
Permeation vom Flissigkraftstoff in Formteilen, wobei
auch der Gehalt an Nitrilkautschuk im anspruchsgemaBen

Bereich liegt.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniiber der

Offenbarung von D10 nicht neu.

Der Hauptantrag ist somit zurlckzuweisen.

Da es auch keine weiteren Anspruchsantrage gibt, ist

auch die Beschwerde zurickzuweisen.

Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Die Beschwerdegebiihr wird in voller Hohe zuriickgezahlt,
wenn die Beschwerde stattgegeben wird und die
Rickzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangel
der Billigkeit entspricht (Regel 103(1) (a) EPU).

Da der Beschwerde nicht stattgegeben wird, kann auch
dem Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebithr nicht

stattgegeben werden.

Die Kammer braucht deshalb nicht zu entscheiden, ob ein
wesentlicher Verfahrensmangel stattgefunden hat und die
Rickzahlung wegen eines solchen Mangel der Billigkeit

entspricht.
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Antrag auf Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer

Da die Kammer nicht zu entscheiden hat, ob das
Nichtzulassen des wadhrend der mindlichen Verhandlung
formulierten Hauptantrags einen wesentlichen
Verfahrensmangel darstellt (siehe Abschnitt 4), sind
die von der Beschwerdefihrerin gestellten Fragen fir

den vorliegenden Fall nicht relevant.

Der Antrag auf Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer
ist schon aus diesem Grund zurickzuweisen ungeachtet
dessen, dass die Kammer unter keinen Umstanden in dem
Vorbringen der Beschwerdefihrerin einen Grund erkennen
kann, der eine Vorlage rechtfertigen wlirde (siehe
Bescheid, Punkt 10).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebithr wird
zuriickgewiesen.

3. Der Antrag auf Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer

wird zuriickgewiesen.
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