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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2
(Beschwerdefiilhrerinnen 1 und 2) betreffen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass das
europaische Patent EP 2 857 536 B unter
Beriicksichtigung der vorgenommenen Anderungen in Form
des zweiten Hilfsantrags den Erfordernissen des EPU

genugt.

Im Einspruchsverfahren wurde u.a. die folgende

Entgegenhaltung genannt:

El = WO 2014/001321 Al

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung beantragte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) als Hauptantrag
zunachst die Zurlckweisung der Beschwerden, d.h. sie
hielt die von der Einspruchsabteilung aufrecht
erhaltene Anspruchsfassung (bezeichnet als
Hilfsantrag 2) aufrecht und reichte zusatzlich die

Hilfsantrdge 2a bis 2f ein.

In einer Mitteilung informierte die Beschwerdekammer
die Parteien lber ihre vorlaufige Meinung, wonach die
in allen diesen Antragen vorhandenen Disclaimer zu
breit gefasst seien und daher den Bedingungen von

G 1/03 nicht geniigen wirden. Somit erfiille keiner
dieser Antradge die Erfordernisse von Artikel 123 (2)

EPU.

Daraufhin reichte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben

vom 30. Dezember 2020 neue Hilfsantradge 2a bis 2g ein.



VI.

VIT.

VIIT.

IX.
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Die bisherigen Hilfsantrdge benannte sie in die

Hilfsantrdge 2h bis 2m um.

In ihrem Schreiben vom 20. Januar 2021 beantragte die
Beschwerdefiithrerin 1, dass die miindliche Verhandlung

als Videokonferenz durchgefihrt wird.

Mit Schreiben vom 21. Januar 2021 beantragte die
Beschwerdegegnerin eine Durchfiihrung der miindlichen

Verhandlung vor Ort, hilfsweise in Hybridform.

In einer Mitteilung vom 1. Februar 2021 informierte die
Kammer die Parteien, dass die mindliche Verhandlung
wegen der pandemischen Situation im vorliegenden Fall
als Videokonferenz durchgefithrt wird, und dass dem
Antrag der Beschwerdegegnerin auf eine Durchfihrung der
mindlichen Verhandlung vor Ort bzw. in Hybridform nicht

stattgegeben werden kann.

Sie verwies in diesem Zusammenhang auch auf eine
Mitteilung der Beschwerdekammern vom 15. Dezember 2020
auf der Internetseite des Europaischen Patentamts in
Bezug auf die Durchfiithrung von miindlichen Verhandlungen
zu Zeiten der COVID-19 Pandemie als Videokonferenz
(siehe https://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/communications/2020/20201215 de.html) .

Wahrend der mindlichen Verhandlung im
Beschwerdeverfahren am 10. Februar 2021 argumentierte
die Beschwerdegegnerin, dass die erteilten Anspriiche
als neuer Hauptantrag zu berilicksichtigen seien. Die
bisherigen Anspruchssatze wurden dabei als Hilfsantrage
2 (bisheriger Hauptantrag) und 2a - 2m aufrecht

erhalten.



XT.

- 3 - T 2277/18

Zudem sprach sie eine Riuge unter Regel 106 EPU wegen
mangelnden rechtlichen Gehdrs mit folgendem Wortlaut

aus:

"Das rechtliche Gehdér wurde nicht gewadhrt, da die
geanderten Anspruchssatze der Patentinhaberin nicht

zugelassen wurden".

Der Wortlaut des unabhangigen Anspruchs 1 des

Hauptantrages (erteilte Fassung) lautet wie folgt:

"l. Implantat fiir Patienten im Wachstum, insbesondere
fir die Osteosynthese, mit einer Legierung auf Mg-Zn-
Ca-Basis, dadurch gekennzeichnet, dass die Legierung
0,1 bis 0,06 Gew.-% Zink (Zn) und
0,2 bis 0,6 Gew.-% Calcium (Ca)
und als Rest Magnesium (Mg) sowie
herstellungsbedingt unvermeidbare Verunreinigungen
mit jeweils maximal 0,01 Gew.-% und gesamt
hochstens 0,1 Gew.-% aufweist, wobei der Quotient
der Gewichtsprozente von Zn und Ca kleiner gleich 1

ist."

Der unabhangige Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 (von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung) enthalt

zusatzlich den folgenden Disclaimer:

"wobei die folgenden Legierungen (1) bis (4)

ausgenommen sind:

Legierung (1) mit einer Zusammensetzung von
0,3 Gew.-% Zn,
0,35 Gew.-% Ca,
und als Rest Mg mit den folgenden Verunreinigungen:
weniger als 0,0005 Gew.-% Fe,

weniger als 0,0005 Gew.-% Si,



weniger
weniger
weniger
weniger
weniger

weniger

wobei die Summe der Verunreinigungen Fe,

Co, Ni,

und

wobel der Gehalt an Seltenen Erden mit den

als
als
als
als
als

als

0,0005
0,0002
0,0002
0,0002

0,001 Gew.-

Gew.
Gew.
Gew.

Gew.

-% Mn,
-% Co.
-% Ni,
-% Cu,
% Al,

0,0003 Gew.-% Zr,
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Si, Mn,

Cu und Al nicht mehr als 0,0015 Gew.-% ist,

Ordnungszahlen 21,

39,

o

57 bis 71 und 89 bis 103 in

Summe weniger als 0,001 Gew.-% ist;

Legierung (2) mit einer Zusammensetzung von

0,2 Gew.
0,3 Gew.

und als
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger

weniger

wobeili die Summe der Verunreinigungen Fe,

Co, Ni,

und

wobel der Gehalt an Seltenen Erden mit den

-% Zn,
-% Ca,

Rest Mg mit den folgenden Verunreinigungen:
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als
als
als
als
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als
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0,0005
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
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0,001 Gew.-
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Gew.

Gew.
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Fe,
Si,
Mn,
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Co,
Ni,
Cu,
% Al,

o\

o\

0,0003 Gew.-% Zr,

Si, Mn,

Cu und Al nicht mehr als 0,0015 Gew.-% ist,

Ordnungszahlen 21,

Summe weniger als 0,001 Gew.-

Legierung (3)

0,1 Gew.-%Zn,
0,25 Gew.-%

und als Rest Mg mit den folgenden Verunreinigungen:

Ca,

39,

57 bis 71 und 89 bis 103 in

mit einer Zusammensetzung von
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weniger als 0,0005 Gew.-% Fe,

weniger als 0,0005 Gew.-% Si,

weniger als 0,0005 Gew.-% Mn,

weniger als 0,0002 Gew.-% Co,

weniger als 0,0002 Gew.-% Ni,

weniger als 0,0002 Gew.-% Cu,

weniger als 0,001 Gew.-% Al,

weniger als 0,0003 Gew.-% Zr,

wobeil die Summe der Verunreinigungen Fe, Si, Mn,
Co, Ni, Cu und Al nicht mehr als 0,0015 Gew.-% ist,
und

wobei der Gehalt an Seltenen Erden mit den
Ordnungszahlen 21, 39, 57 bis 71 und 89 bis 103 in

Summe weniger als 0,001 Gew.-% ist;

Legierung (4) mit einer Zusammensetzung von
0,2 Gew.-% Zn,
0,5 Gew.-% Ca,
und als Rest Mg mit den folgenden Verunreinigungen:

weniger als 0,0005 Gew.-% Fe,

weniger als 0,0005 Gew.-% Si,
weniger als 0,0005 Gew.-% Mn,
weniger als 0,0002 Gew.-% Co,
weniger als 0,0002 Gew.-% Ni,
weniger als 0,0002 Gew.-% Cu,

weniger als 0,001 Gew.-% Al,

weniger als 0,0003 Gew.-% Zr,

wobei die Summe der Verunreinigungen Fe, Si, Mn,
Co, Ni, Cu und Al nicht mehr als 0,0015 Gew.-% ist,
und

wobei der Gehalt an Seltenen Erden mit den
Ordnungszahlen 21, 39, 57 bis 71 und 89 bis 103 in

Summe weniger als 0,001 Gew.-% ist."

XIT. Im Vergleich zum Hilfsantrag 2 wird im Disclaimer in

Anspruch 1 von Hilfsantrag 2a zusatzlich der Typ der



XIIT.

XIV.

XV.

XVI.

XVIT.

XVIIT.
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Implantate der vier ausgenommenen Legierungen

prazisiert.

Genauer gesagt sind

- "Prazisionsrohrchen fir einen kardiovaskularen Stent
aus einer der folgenden Legierungen (1) bis (3)" und

- "Schrauben fir kraniofaziale Fixierungen sowie Drahte
zur Fixierung von Knochenfrakturen aus folgender
Legierung (4)"

ausgenommen.

Im Vergleich zum Hilfsantrag 2a wird in Anspruch 1 wvon
Hilfsantrag 2b zusatzlich gefordert, dass "die
Legierung in ihrer Mg-Matrix hinsichtlich der
intermetallischen Phasen im Wesentlichen (Mg, Zn)2Ca-

Ausscheidungsphasen enthalt".

Im Vergleich zum Hilfsantrag 2a wird in Anspruch 1 wvon
Hilfsantrag 2c zusatzlich gefordert, dass "die
Legierung in ihrer Mg-Matrix hinsichtlich der
intermetallischen Phasen ausschlieBlich (Mg, Zn)2Ca-

Ausscheidungsphasen enthalt".

Im Vergleich zum Hilfsantrag 2a wird in Anspruch 1 wvon
Hilfsantrag 2d zusatzlich gefordert, dass "die

Legierung keine seltenen Erden aufweist".

Anspruch 1 von Hilfsantrag 2e kombiniert die Anderungen

der Anspriche 1 der Hilfsantrage 2b und 2d.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 2f kombiniert die Anderungen

der Anspriche 1 der Hilfsantrage 2c und 2d.

In Anspruch 1 von Hilfsantrag 2g ist der Disclaimer
gestrichen und dafiir die Implantate auf "Kirschner-

Draht [sic], Herbert-Schraube, Marknagel oder Nagel zur



XIX.

XX.

XXT.
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elastisch stabilen Markraumschienung" eingeschrankt

worden.

Die Anspriiche 1 der Hilfsantrage 2h, 2i, 23, 2k und 21
entsprechen jeweils denen der Hilfsantrage 2b, 2c, 2d,
2e und 2f mit dem Unterschied, dass im Disclaimer die

Implantattypen nicht eingeschrankt sind.

In Anspruch 1 von Hilfsantrag 2m sind im Vergleich zu
Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 zusatzlich die Implantate
auf "Herbert-Schraube oder Nagel zur elastisch stabilen
Markraumschienung" beschrankt und der optionale

Charakter der "Osteosynthese" gestrichen worden.

Die fir diese Entscheidung wesentlichen Argumente der
Beschwerdefiithrerinnen konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

- Der Hauptantrag, d.h. das Patent in seiner erteilten

Fassung, sei nicht zuzulassen.

- Wegen der zu breiten Definition nahmen die Disclaimer
aus Hilfsantrag 2 und den Hilfsantrdgen 2h bis 2m mehr
aus als notig, um die Neuheit gegeniiber E1
herzustellen. Daher seien die Erfordernisse von G 1/03
und des Artikels 123(2) EPU nicht erfullt.

- Die nach der vorlaufigen Meinung der Kammer
eingereichten Hilfsantrdge 2a bis 2g seien verspatet
eingereicht worden und nicht ins Verfahren zuzulassen,
insbesondere, da keine stichhaltigen Grinde fir
auBergewdhnliche Umstédnde im Sinne von Artikel 13 VOBK

2020 vorlagen.

- Die Hilfsantrage 2a bis 2g wlirden den Schutzumfang im

Vergleich zur aufrechterhaltenen Fassung erweitern.
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Dies wédre nicht im Einklang mit den Bedingungen fur
eine zuldssige Ausnahme vom Verschlechterungsverbot
nach G 1/99, da das Hinzufiigen von einschrdnkenden

Merkmalen durchaus moglich sei.

Die fir diese Entscheidung wesentlichen Argumente der
Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

- Der Hauptantrag sei nie zurlckgenommen worden. Er sei
auch zu bericksichtigen, da er der dritten Option aus
G 1/99 entspreche, und die beiden anderen Optionen

nicht méglich seien.

- Was den Hilfsantrag 2 betrifft, wirde das Wort
"sollte" im Leitsatz II.2 von G 1/03 der Kammer einen
gewissen Ermessensspielraum bei der Beurteilung
einrdumen, ob ein Disclaimer mehr ausnimmt als ndtig.
Fir dieses Ermessen sollten auch die
VerhaltnismaBigkeit und die Billigkeit eine Rolle

spielen.

- Die Hilfsantrage 2a bis 2g seien als Reaktion auf den
in der vorlaufigen Meinung der Kammer erhobenen Einwand
unter Artikel 123 (2) EPU eingereicht worden und daher
ins Verfahren zuzulassen, um das rechtliche Gehor zu

wahren.

- Durch die weitere Einschrankung der Disclaimer auf
bestimmte Implantattypen wlirden die Hilfsantrage 2a bis

2f die Bedingungen von G 1/03 erfiillen.

- Auch der im Vergleich zur aufrechterhaltenen Fassung
erweiterte Schutzumfang dieser Hilfsantrdge sei eine
zuldssige Ausnahme vom Verschlechterungsverbot, da die

ersten beiden Optionen von G 1/99 nicht méglich seien.
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In diesem Zusammenhang entsprédche eine Einschrankung
auf das Ausfihrungsbeispiel der urspringlich
offenbarten Beschreibung weder dem Grundsatz der
VerhdaltnismaBigkeit noch dem der Billigkeit, was im
Gegensatz zu den Grundsdtzen von G 1/99 stiinde. Dabei
sei auch zu berilicksichtigen, dass die
Beschwerdefiithrerinnen ihrerseits die Moglichkeit
hdatten, i1hre Beschwerden zurickzuziehen oder ihre
Interessen vor einem nationalen Gericht geltend zu

machen.

Die Beschwerdefiihrerinnen 1 und 2 beantragten die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte als neuen
Hauptantrag, das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten,
hilfsweise in der von der Einspruchsabteilung
geanderten Fassung (d.h. Zurilickweisung der Beschwerden;

als Hilfsantrag 2 bezeichnet).

Des weiteren beantragte sie hilfsweise, das Patent in
geanderter Fassung auf der Grundlage eines der mit
Schreiben vom 30. Dezember 2020 eingereichten

Hilfsantrdage 2a bis 2m aufrechtzuerhalten.
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Entscheidungsgrunde

Abhaltung der miindlichen Verhandlung als Videokonferenz

1. Die Beschwerdefiihrerin 1 beantragte mit ihrer Eingabe
vom 20. Januar 2021 die Abhaltung der miindlichen
Verhandlung aufgrund der aktuellen Entwicklungen und
MaBnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 in Deutschland
und in Osterreich als Videokonferenz. Die
Beschwerdegegnerin beantragte einen Tag spater die
Verhandlung vor Ort, bzw. in Hybridform durchzufihren.
Eine Rechtfertigung fiir diesen Antrag oder die
Geltendmachung dringlicher Grinde seitens der

Beschwerdegegnerin erfolgte nicht.

In Abwagung der gegeben Risikosituation und aufgrund
des Mangels an ilberzeugenden Argumenten fir eine
(teilweise) Durchfithrung der Verhandlung vor Ort
entschied die Kammer sich fir eine Videokonferenz und
lehnte dementsprechend den Antrag der

Beschwerdegegnerin ab.

In der Tat war wegen der Reisebeschrankungen zwischen
Osterreich und Deutschland und der Situation innerhalb
Deutschlands die Prasenz aller bzw. eines Teils der
Beteiligten vor Ort nicht angebracht. Angesichts der
generellen pandemischen Lage in beiden Landern Ende
Januar/Anfang Februar 2021 war es sogar geboten,
Ansammlungen mehrerer Personen soweit moglich zu
vermeiden. Eine Prasenz der Teilnehmer vor Ort hatte
durch die ggf. notwendigen Reisen und die Anwesenheit
von bis zu neun Personen im Verhandlungssaal das

Ansteckungsrisiko fir die anwesenden Parteien und die
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Mitglieder der Kammer in unverhdltnismaRiger Weise
erhoht.

In der Mitteilung der Kammer vom 1. Februar 2021 wurden
die Parteien darauf hingewiesen, dass die Durchfihrung
der miindlichen Verhandlung als Videokonferenz in
Ubereinstimmung mit der Mitteilung der
Beschwerdekammern vom 15. Dezember 2020 erfolgte,
wonach "[a]b dem 1. Januar 2021 ... die Kammern auch
ohne Einverstandnis der Beteiligten mindliche
Verhandlungen als Videokonferenz durchfiithren [konnen],
wie nun im neuen vom Beschwerdekammerausschuss
beschlossenen Artikel 15a VOBK klargestellt wird. Da
die neue Bestimmung lediglich eine bestehende
Mbéglichkeit klarstellt, koénnen die Kammern schon vor
deren Inkrafttreten [am 1. April 2021] ihre Praxis
anpassen und darauf verzichten, das Einverstandnis der

betreffenden Beteiligten einzuholen™.

Auf die Mitteilung antwortete die Beschwerdegegnerin in
ihrem Schreiben vom 28. Januar 2021 mit der Bekanntgabe
der teilnehmenden Personen und ohne weitere Kommentare,
d.h. ohne Einwdnde gegen die Abhaltung der Verhandlung
als Videokonferenz. Weder im schriftlichen Verfahren,
noch in der Videokonferenz selbst wurde die
Videokonferenz als Verfahrensmangel wahrend des
Beschwerdeverfahrens beanstandet, noch bezog sich die
formale Rilge gemdB Regel 106 EPU gegen die Abhaltung
oder Durchfiihrung der miindlichen Verhandlung als

Videokonferenz.

Dariber hinaus ist anzumerken, dass der Vorsitzende
wahrend der miindlichen Verhandlung das ordnungsgemale

Funktionieren der Videokonferenztechnik feststellte.
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Damit ist an der Abhaltung der miindlichen Verhandlung
als Videokonferenztechnik nichts zu beanstanden, und
das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehdr wurde

dadurch gewahrt.

Der Disclaimer der aufrechterhaltenen Anspruchsfassung

2. Im Vergleich zur erteilten Fassung enthalt der
unabhédngige Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung
aufrechterhaltenen damaligen und jetzigen
Hilfsantrags 2 einen Disclaimer, der Implantate aus den
spezifischen Mg-Zn-Ca Legierungen der
Ausfihrungsbeispiele 2, 5, 6 und 8 des Artikel 54 (3)

EPU Dokuments E1 vom Schutzbereich ausnimmt.

Dieser Disclaimer ist in der urspringlich eingereichten

Fassung nicht offenbart.

3. In G 1/16 (AB 2018, A70, Leitsatz) wurde bestatigt,
dass fir einen solchen nicht offenbarten Disclaimer
weiterhin die Kriterien von G 1/03 (AB 8-9/2004, 413)

anzuwenden sind.

Nach letzterer Entscheidung sollte ein Disclaimer nicht
mehr ausschlieRen als ndétig, um die Neuheit

wiederherzustellen (Leitsatz II.2).

Im vorliegenden Fall sind zumindest die Drahte zur
Fixierung von Knochenfrakturen aus der Legierung des
Ausfihrungsbeispiels 8 von El1 ("to produce wires for
fixation of bone fractures" auf Seite 24, Zeilen 23 und
24; Ubersetzung durch die Kammer: "um Drahte fiir die
Fixierung von Knochenbriichen herzustellen™)
neuheitsschadlich fir das Implantat von Anspruch 1 der

erteilten Fassung des Streitpatents:
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- Dass die Legierung aus Beispiel 8 unter den Wortlaut
von Anspruch 1 der erteilten Fassung fallt, ist

unbestritten.

- Dariiber hinaus werden diese Drédhte auch unzweifelhaft
wirklich hergestellt, wie auf Seite 24 in den Zeilen 23
und 24 ausgesagt wird: "The 8 mm diameter rod was also
subjected to a wire drawing process to produce wires
for fixation of bone fractures" (Ubersetzung durch die
Kammer: "Der Stab mit 8 mm Durchmesser wurde ebenfalls
einem Drahtziehprozess unterworfen, um Drahte fir die

Fixierung von Knochenbriichen herzustellen").

Da der Disclaimer in der aufrechterhaltenen Fassung des
Streitpatents jedoch nicht nur Drédhte zur Fixierung wvon
Knochenfrakturen aus dieser Legierung ausnimmt, sondern
jegliche Implantate, schlieBt er mehr aus als notig.
Somit sind die Bedingungen von G 1/03 nicht erfillt
und die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU verletzt.

Die Beschwerdegegnerin betont, dass ein Disclaimer nach
G 1/03, Leitsatz II.2, nicht mehr ausschlieBen sollte
als ndétig, um die Neuheit wiederherzustellen. Dies gabe
der Kammer einen gewissen Ermessensspielraum, in dem
auch der VerhaltnismaBigkeit und der Billigkeit

Rechnung getragen werden sollten.

Die Kammer stimmt dem nicht zu. Die Leitsédtze wvon

G 1/03 missen in ihrem Kontext gelesen werden. Nach
Punkt 3 der Entscheidungsgriinde schrankt ein zuladssiger
Disclaimer lediglich den beantragten Patentschutz ein
und ist nur gerechtfertigt, um eine neuheitsschadliche
Offenbarung oder einen nicht patentfiahigen Gegenstand
auszuschlielen. Dies bedeute nicht, dass die Anspriiche

willkiirlich geédndert werden dirfen. Der Disclaimer darf
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daher nicht mehr ausklammern als notwendig, um die
Neuheit wiederherzustellen oder den aus
nichttechnischen Griinden vom Patentschutz ausgenommenen

Gegenstand auszuschlielen.

Auch in T 8/07 (Entscheidungsgriinde 2.3 und 2.4) wird
festgestellt, dass die Schlussfolgerung aus G 1/03,
nicht mehr auszuklammern als notwendig, nicht nur ein
Desideratum darstellt. Analoges gilt auch fir T 795/05
(Entscheidungsgriinde 3.5).

Die jetzige Kammer kommt zum selben Schluss.

Bedingungen filir zuldssige Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot
nach G 1/99

5. Sind, wie im vorliegenden Fall, die Einsprechenden die
alleinigen Beschwerdefiihrerinnen gegen eine
Zwischenentscheidung lber die Aufrechterhaltung des
Patents in geadndertem Umfang, so ist die
Patentinhaberin nach G 9/92 (AB 12/1994, 875) primdr
darauf beschrankt, das Patent in der Fassung zu
verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer
Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Anderungen,
die die Patentinhaberin als Beteiligte nach Artikel 107
Satz 2 EPU vorschlidgt, konnen von der Beschwerdekammer
abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch

erforderlich sind.

6. Nach G 1/99 (AB 8-9/2001, 381) kann von diesem
Grundsatz unter bestimmten Bedingungen abgewichen
werden, um einen im Beschwerdeverfahren von der Kammer
erhobenen Einwand auszurdumen, wenn andernfalls das in
geandertem Umfang aufrechterhaltene Patent als

unmittelbare Folge einer unzuldssigen Anderung, die die
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Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung fir

gewahrbar erachtet hatte, widerrufen werden misste.

Nach dem Leitsatz dieser Entscheidung kann es der
Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin unter diesen
Umstanden zur Beseitigung des Mangels gestattet werden,
folgendes zu beantragen:

- in erster Linie eine Anderung, durch die ein oder
mehrere urspringlich offenbarte Merkmale aufgenommen
werden, die den Schutzbereich des Patents in der
aufrechterhaltenen Fassung einschrdnken;

- falls eine solche Beschrankung nicht méglich ist,
eine Anderung, durch die ein oder mehrere urspriinglich
offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den
Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen
Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3)
EPU zu verstoBen;

- erst wenn solche Anderungen nicht méglich sind, die
Streichung der unzuldssigen Anderung, sofern nicht

gegen Artikel 123 (3) EPU verstoBen wird.

Nach G 1/99 ist ein Anderungsantrag dieser Art im Sinne
des Leitsatzes II von G 9/92 "sachdienlich" und

"erforderlich" und daher zulassig.

Im vorliegenden Fall haben die Beteiligten nicht
bestritten, dass die Grundsdtze von G 1/99 auch dann
gelten, wenn es sich bei dem unzuldssigen Merkmal um

einen Disclaimer handelt.
Die Kammer teilt diese Auffassung.
Es stellt sich also die Frage, ob im vorliegenden Fall

in Ubereinstimmung mit der ersten Option aus G 1/99 die

Aufnahme von urspriinglich offenbarten, den Schutzumfang
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der aufrechterhaltenen Fassung einschrdnkenden

Merkmalen den Mangel beseitigen kann.

Dies muss bejaht werden, denn in Tabelle 1 auf Seite 7
der Anmeldung wie urspringlich eingereicht, wird ein
bestimmtes Implantat aus einer spezifischen Mg-Zn-Ca-
Legierung offenbart, genauer gesagt ein Nagel aus
Mgzn0.4Ca0.4.

Die Aufnahme der Merkmale dieses Beispiels wiirde in der
Tat den Schutzumfang des Patents im Vergleich zur
aufrechterhaltenen Fassung weiter einschrédnken und
gleichzeitig den unzulassigen Disclaimer idberflissig

machen.

Somit wédre der Mangel des zu breiten Disclaimers
behoben und gleichzeitig waren die Bedingungen der
ersten Option aus G 1/99 erfullt.

Die Tatsache, dass diese Moglichkeit besteht, bedeutet
aber wegen der klaren Rangfolge der Optionen im
Leitsatz von G 1/99, dass Antrage der folgenden Art
unzulédssig sind:

- Antrage mit der Aufnahme von urspringlich offenbarten
Merkmalen, die den Schutzbereich des Patents in der
aufrechterhaltenen Fassung erweitern wirden, und

- Antrage mit einer Streichung der unzulassigen

Anderung.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin entspréache die
Einschrankung auf das Ausfihrungsbeispiel der
urspringlich offenbarten Beschreibung jedoch weder dem
Grundsatz der VerhadaltnismaBigkeit noch dem der
Billigkeit.
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Dabei sei die Billigkeit nach G 1/99 ausdricklich zu
beriicksichtigen. Die Beschwerdefiihrerinnen hatten ja
ihrerseits die Moglichkeit, ihre Beschwerden
zurlickzuziehen oder ihre Interessen vor nationalen

Gerichten geltend zu machen.

Dieses Argument ist nicht iberzeugend. Am Ende von
Punkt 12 von G 1/99 wird zwar in der Tat folgendes
prazisiert: "Doch insbesondere wenn der
Aufrechterhaltung des Patents Grinde entgegenstehen,
die in der ersten Instanz nicht vorgebracht wurden,
verdient der nicht beschwerdefithrende Patentinhaber aus
Grinden der Billigkeit Schutz" (Hervorhebung durch die

jetzige Kammer) .

Andererseits stellt die GroBe Beschwerdekammer unter
Punkt 15 aber gleichzeitig folgendes klar: "Da sich die
Beschwerdekammern an den Grundsatz des
Verschlechterungsverbots halten miissen, darf eine
solche Ausnahmeregelung nur eng ausgelegt

werden" (Hervorhebung eingefigt).

Unter Beriicksichtigung dieser Aspekte kommt die GroRe
Beschwerdekammer dann zum Schluss, dass unter
bestimmten Umstadnden vom Prinzip des
Verschlechterungsverbots abgewichen werden kann.
Entsprechend prazise werden die drei Optionen (und

deren Rangfolge) aufgezeigt, um den Mangel zu beheben.

In diesem Zusammenhang wird klar ausgesagt, dass die
zweite Option (Aufnahme eines den Schutzbereich
erweiternden Merkmals) nur dann zu gestatten ist, wenn
sich die erste Option (Aufnahme eines den Schutzbereich
einschrdnkenden Merkmals) "als unmoglich

erweist" (G 1/99, Leitsatz). Wahrend der vodllige

Verlust des Patentes also unter Umstanden als unbillig
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erachtet wird, spielt die Frage, wie viel vom
Schutzbereich der aufrechterhaltenen Fassung nach der

Anderung ibrig bleibt, keine Rolle.

Die Kammer merkt auch an, dass die Verantwortung fir
den unzulédssigen Disclaimer letztlich die

Beschwerdegegnerin tragt.

Unter diesen Umstanden ist es den Beschwerdefilhrerinnen
nicht zuzumuten, dass sie ihre Beschwerden zurickziehen
oder dass sie ihre Interessen vor nationalen Gerichten
durchsetzen, nur damit der Verlust des Schutzbereiches
des Streitpatents flir die Beschwerdegegnerin in einem

subjektiv ertrdglichen Rahmen bleibt.

Hilfsantrag 2 (aufrechterhaltene Fassung) - Artikel 123(2) EPU

11. Wie unter den Punkten 2. bis 4. oben gezeigt, erfillt
der Disclaimer im unabhédngigen Anspruch 1 die

Bedingungen von G 1/03 nicht.

Daher erfiillt Hilfsantrag 2 die Erfordernisse von
Artikel 123(2) EPU nicht.

Hilfsantrdge 2a bis 2f

Aus den folgenden Grinden sind diese Hilfsantrage zwar
unter Artikel 13 VOBK 2020 zu berilicksichtigen und
wurden deshalb im Beschwerdeverfahren auch zugelassen,
erfiillen aber nicht die Bedingungen aus G 1/99 fir

zulassige Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot.
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Zulassigkeit

Die Beschwerdefiihrerinnen hatten moniert, dass der
Disclaimer nicht zuldssig und es insofern fraglich sei,
ob die punktfdormigen Offenbarungen der E1 "in
notwendigem MaBR" ausgeschlossen seien. In ihrer
Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK 2020 konkretisierte
die Kammer diesen Einwand, dass die Disclaimer in den
jetzigen Hilfsantrdgen 2 und 2h bis 2m wahrscheinlich
zu weit gefasst seien (Punkte 9.1 und 14), und dass
daher die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU nicht

erfiillt zu sein schienen.

Daraufhin reichte die Beschwerdegegnerin u.a. die

Hilfsantrage 2a bis 2f ein.

In diesen Hilfsantrdgen wurden die Disclaimer auf die
jeweiligen in den Beispielen 2, 5, 6 und 8 von El
genannten Implantat-Typen eingeschréankt. In Anbetracht
der erstmaligen konkreten Formulierung der Beanstandung
stellen die Disclaimer daher einen zuldssigen Versuch
dar, in Ubereinstimmung mit Leitsatz II.2 von G 1/03
nicht mehr auszuschlielen als notig, um die Neuheit

gegenliber El1 wiederherzustellen.

Daher iibte die Beschwerdekammer ihr Ermessen zu Gunsten
der Beschwerdegegnerin aus und liel die Hilfsantrédge 2a
bis 2f ins Beschwerdeverfahren zu (Artikel 13 (1) VOBK
2020) .

Erweiterung gegeniiber der aufrechterhaltenen Fassung
Durch die Einschrankung der Disclaimer wurde jedoch der

Schutzbereich des Patents im Vergleich zur

aufrechterhaltenen Fassung zumindest in bestimmten
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Bereichen erweitert, was dem Grundsatz des

Verschlechterungsverbots widerspricht:

Was die Hilfsantrage 2a bis 2f betrifft, werden nunmehr
andere als die im Disclaimer aufgefihrten Implantat-
Typen, die aus den in der aufrechterhaltenen Fassung
ausgenommenen Legierungen bestehen (z.B. eine Herbert-
Schraube aus der Legierung (1) des Disclaimers), wieder

vom Schutzbereich umfasst.

Daher wird der Schutzbereich der Anspriiche in den
Hilfsantragen 2a bis 2f zumindest in bestimmten
Bereichen im Vergleich zur aufrechterhaltenen Fassung
erweitert. Dies entspricht der zweiten Option des
Leitsatzes von G 1/99.

Nach diesem Leitsatz ist eine solche Ausnahme wvom
Verschlechterungsverbot aber nur dann zuldssig, wenn
eine Einschrdnkung des Schutzbereiches des Patents in
der aufrechterhaltenen Fassung durch die Aufnahme von
urspringlich offenbarten Merkmalen nach der ersten

Option nicht moéglich ist.

Unter Punkt 8. wurde vorstehend jedoch gezeigt, dass
eine solche L&6sung nach der ersten Option im
vorliegenden Fall moglich ist, namlich indem Anspruch 1
auf das Ausfihrungsbeispiel in den urspringlich

eingereichten Anmeldeunterlagen beschrankt wird.

Daher stehen die Hilfsantrdge 2a bis 2f im Widerspruch

zu den Prinzipien aus G 1/99.

Somit sind sie im Sinne von Punkt 16 der
Entscheidungsgriinde von G 9/92 und Punkt 15 von G 1/99
weder "sachdienlich" noch "erforderlich" und daher

abzulehnen.
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Hilfsantrag 2g

14.

15.

Der Hilfsantrag 2g wurde ebenfalls als Antwort auf den
Bescheid der Kammer eingereicht. Er enthdalt keinen
Disclaimer, sondern schrdnkt stattdessen die Natur der
Implantat-Typen auf Krischner-Draht, Herbert-Schraube,
Marknagel oder Nagel zur elastisch stabilen

Markraumschienung ein.

Obwohl einige der eingefligten Merkmale als bevorzugte
Ausfihrungsform der aufrecht erhaltenen
Verwendungsanspriche vorhanden waren, waren zumindest
der Krischner-Draht und der Marknagel im
Beschwerdeverfahren zuvor nie anstelle des Disclaimers
Teil des Produktanspruchs (selbst der jetzige
Hilfsantrag 2m, der unter anderer Bezeichnung bereits
mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht worden war,
ist auf die Herbert-Schraube oder den Nagel zur
elastisch stabilen Markraumschienung beschrankt). Die
zusdtzlichen Merkmale werden in der Beschreibung

beispielsweise auf Seite 5, vorletzter Absatz, erwahnt.

Insofern reagierte die Beschwerdegegnerin im
Hilfsantrag 2g nicht auf die erhobene Beanstandung,
indem die Merkmale des jetzigen Hilfsantrags 2m
limitiert wurden, sondern sie fiithrte zusatzlich zwei
welitere Alternativen ein, die in dieser Form im
Beschwerdeverfahren als Unterscheidungsmerkmale des
Produktanspruchs nie diskutiert wurden und eine erneute

Beurteilung notwendig machen wiirden.

Dies erstmalig in der mindlichen Verhandlung
durchzufihren, wadre mit dem Kriterium der

Verfahrenseffizienz nicht vereinbar.
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Die Beschwerdegegnerin konnte zudem nicht iberzeugend
begriinden, warum diese beiden zusédtzlichen Alternativen
erst zu dem spaten Zeitpunkt zur Diskussion gestellt

wurden.

Daher stellt der Anspruchssatz mit einem diese beiden
zusatzlichen Alternativen enthaltenden Produktanspruch
eine Anderung des Vorbringens dar, ohne dass
stichhaltige Griinde dafiir aufgezeigt worden waren, dass
auBergewbhnliche Umstédnde vorliegen (Artikel 13(1) und
(2) VOBK 2020).

Zusatzlich liegt auch hier prima facie eine Erweiterung
des Schutzumfangs im Vergleich zur aufrechterhaltenen
Fassung vor, was dem Grundsatz des
Verschlechterungsverbots widerspricht, d.h. die prima
facie Eignung des Anspruchssatzes die zuvor
diskutierten Beanstandungen auszurdumen, ist nicht

gegeben.

Wahrend nach Anspruch 1 der aufrechterhaltenen Fassung
alle Implantat-Typen aus den spezifischen Legierungen
der Ausfiihrungsbeispiele 2, 5 6 und 8 von El
ausgeklammert sind, werden nunmehr u.a. Implantat-Typen
wie beispielsweise der Krischner-Draht oder der
Marknagel aus diesen spezifischen Legierungen explizit
wieder vom Schutzumfang wvon Anspruch 1 wvon

Hilfsantrag 2g umfasst.

Wegen dieser Erweiterung des Schutzumfangs im Vergleich
zur aufrechterhaltenen Fassung steht auch der
Hilfsantrag 2g prima facie im Widerspruch zum Leitsatz
von G 1/99.

Hilfsantrag 2g ist damit im Sinne von Punkt 16 der
Entscheidungsgriinde von G 9/92 und Punkt 15 von G 1/99
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weder "sachdienlich™ noch "erforderlich" und daher
abzulehnen. Er ist somit auch im Sinne wvon

Artikel 13(1) und (2) VOBK 2020 nicht geeignet, die
Frage einer zuldssigen Ausnahme vom

Verschlechterungsverbot zu ldsen.

Aus diesen Griinden ibt die Kammer ihr Ermessen nach
Artikel 13(1) und (2) VOBK 2020 derart aus, dass
Hilfsantrag 2g im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen

und nicht berilicksichtigt wird.

Die Anderungen der Hilfsantrdge 2h bis Zm

17.

Die Hilfsantrage 2h bis 2m beinhalten die gleichen
Disclaimer wie das Streitpatent in der

aufrechterhaltenen Fassung.

Wie unter den vorstehenden Punkten 2. bis 4. dargelegt,
schlieBlBen diese jedoch mehr aus, als flr die
Herstellung der Neuheit gegeniiber den Ausfihrungsformen
von El ndétig ist, was den Bedingungen aus G 01/03

widerspricht.

Somit genligen die Hilfsantrdge 2h bis 2m ebenfalls
nicht den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPU.

Hauptantrag (erteilte Fassung)

18.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer, gegen
Ende der Diskussion der Hilfsantrage, beantragte die
Beschwerdegegnerin, die erteilte Fassung der Anspriiche
als neuen Hauptantrag aufzunehmen. Sie begriindete den
Schritt damit, dass sie die erteilten Anspriiche nie

zurlickgenommen hatte. Der Antrag sei auch zu
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beriicksichtigen, da er der dritten Option aus G 1/99
entspreche, und die beiden anderen Optionen nicht

moéglich seien.

Wahrend der mindlichen Verhandlung im
Einspruchsverfahren hielt die Einspruchsabteilung den
damaligen Hauptantrag (die erteilte Fassung der
Anspriche) fir nicht neu gegeniber El1. Daraufhin
reichte die Patentinhaberin die Hilfsantrdge 1 und 2
ein, wobei dann Hilfsantrag 2 fir gewdhrbar erachtet

wurde.

Im Beschwerdeverfahren beantragte die Patentinhaberin,
nun als Beschwerdegegnerin, die Zurickweisung der
Beschwerden und somit die Aufrechterhaltung der von der
Einspruchsabteilung als gewdhrbar erachteten Anspriiche
als Hauptantrag (siehe Erwiderung auf die Beschwerden,
Punkt 1; Eingabe vom 30. Dezember 2020, Seite 1, 1.
Absatz, und Seite 2, vorletzter Absatz).

Auch zu Beginn der mindlichen Verhandlung wurde diese
Antragslage bestatigt (Protokoll der miindlichen
Verhandlung, Seite 2, 4. Absatz). Erst im Laufe der
mundlichen Verhandlung benannte die Beschwerdegegnerin

die erteilte Fassung als neuen Hauptantrag.

Bis zu diesem Zeitpunkt in der mindlichen Verhandlung
war im Beschwerdeverfahren keine Uberprifung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung beziiglich der
erteilten Ansprichen von der Beschwerdegegnerin

beantragt worden.

Aus diesem Grund, und da die Beschwerdefrist langst
abgelaufen war, konnte die Entscheidung der

Einspruchsabteilung beziiglich der erteilten Fassung als
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Beschwerde der Beschwerdegegnerin auch nicht mehr

revidiert werden.

Dariber hinaus ist die Beschwerdekammer der Auffassung,
dass dieser Hauptantrag auch dann nicht beriicksichtigt
werden konnte, wenn er als ein neuer - wahrend der
mindlichen Verhandlung eingereichter - Antrag angesehen
wlirde, wobei im vorliegenden Fall Artikel 13(2) VOBK

2020 anzuwenden ware.

Bereits im Einspruchsverfahren wurde der erteilte
Anspruchssatz (ohne Disclaimer) als nicht gewahrbar
erachtet. Im letztmdglichen Moment, d.h. in der
mindlichen Verhandlung, auf diesen Anspruchssatz
zuriickzugehen stellt die Sinnhaftigkeit des gesamten
Beschwerdeverfahrens in Frage und iberraschte sowohl
die Beschwerdefiilhrerinnen, als auch die Kammer,
insbesondere auch deshalb, weil die Patentinhaberin
keine Beschwerde eingelegt hatte und somit die
Entscheidung der Einspruchsabteilung akzeptiert hatte
und weil nicht einmal auBergewdhnlichen Umstéande
geltend gemacht wurden, um diesen Schritt zu

rechtfertigen.

Zusatzlich fihrt die Streichung eines Disclaimers
gegeniiber der aufrecht erhaltenen Fassung prima facie
wiederum zu einer Erweiterung und die zuvor gemachten

Uberlegungen gelten sinngemiR.

Daher bt die Kammer ihr Ermessen gemaB Artikel 13(2)
VOBK 2020 aus und berilicksichtigt den neuen Hauptantrag

nicht.
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Rechtliches Gehdr

20.

21.

Wahrend der mindlichen Verhandlung im
Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin eine
Rige unter Regel 106 EPU ausgesprochen. Sie behauptet,
ihr rechtliches Gehér nach Artikel 113(1) EPU sei nicht

respektiert worden.

Die Rluge hat folgenden Wortlaut: "Das rechtliche Gehor
wurde nicht gewahrt, da die gednderten Anspruchssatze

der Patentinhaberin nicht zugelassen wurden".

Im vorliegenden Fall muss zwischen einer

(Nicht-) Zulassung oder (Nicht-)Berilicksichtigung ins
Beschwerdeverfahren im Sinne des Artikels 114 (2) EPU
bzw. des Artikels 13 (1)und (2) VOBK 2020 einerseits und
einer inhaltlichen Ablehnung eines Antrags in Hinsicht
auf Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot aufgrund der
Prinzipien aus G 9/92 und G 1/99 andererseits

unterschieden werden.

Aus dem Wortlaut der Rige ("die geanderten
Anspruchsséatze der Patentinhaberin [wurden] nicht
zugelassen") ist ersichtlich, dass es sich bei der Rige
nur um diejenigen Antrage handeln kann, die die Kammer
im Rahmen ihres Ermessens nicht zugelassen bzw. nicht
berlicksichtigt hat, also im Sinne von Artikel 114 (2)
EPU bzw. Artikel 13(1) und (2) VOBK 2020.

Da die Kammer die Zulassung/Beriicksichtigung

- des Hilfsantrags 2 (aufrechterhaltene Fassung),

- der Hilfsantrage 2a bis 2f und

- der Hilfsantrage 2h bis 2m

ins Verfahren nicht verneint hat, kann sich die Rige

folgerichtig nur auf die Nichtberiicksichtigung des
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neuen Hauptantrags und des Hilfsantrags 2g nach Artikel
13(1) und (2) VOBK 2020 beziehen.

Fir die Gewahrung des rechtlichen Gehdérs im Sinne von
Artikel 113 (1) EPU ist zwingend Voraussetzung, dass den
Beteiligten Gelegenheit gegeben wird, sich zu auBern,
und dass diese AuBerungen im Hinblick auf ihre Relevanz
fiir die Entscheidung von der Beschwerdekammer auch in
der Sache uUberpruft werden (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, III.B.2.4.1).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die jeweilige
Entscheidung der Beschwerdekammer positiv im Sinne der

Beteiligten ausfallen muss.

Die Frage der Zulassung/Beriicksichtigung beider Antrage
wurde unter anderem, ausweislich der Niederschrift,
ausfihrlich wahrend der miindlichen Verhandlung mit den

Beteiligten erortert.

Am Ende der mindlichen Verhandlung, nach Feststellung
der abschlieRenden Antrage der Beteiligten und nach
Anfrage des Vorsitzenden hatte keine der Beteiligten
weitere Antrage oder Anmerkungen mehr (siehe Protokoll

der miindlichen Verhandlung, Seite 4, Zeilen 3/4).

Unter den Punkten 14. bis 16. und 18. bis 19. wurde
vorstehend dargelegt, warum beide Antrage nicht

zulassig sind.

Somit ist der Beschwerdegegnerin die Gelegenheit
gegeben worden, sich zu duBern. Wie vorstehend
dargelegt, wurden diese AuBerungen zudem im Hinblick
auf ihre Relevanz fir die Entscheidung von der

Beschwerdekammer auch in der Sache iberprift.
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Das rechtliche Gehdr der Parteien ist daher gewahrt

worden.

Somit wird die Rige der Beschwerdegegnerin unter Regel

106 EPU zuriickgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Die Ruge gemdB Regel 106 EPU wird zuriickgewiesen.
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