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Sachverhalt und Antrage

IT.

Das europaische Patent Nr. 2 766 008 (Streitpatent)
geht zurilck auf die europaische Patentanmeldung
Nr. 12 766 592.5, welche als Internationale
Patentanmeldung mit der Nummer WO 2013/097911

verdoffentlicht wurde.

Die Anspriiche 1 und 6 der urspriinglich eingereichten

Fassung der Anmeldung lauten wie folgt:

1. Zusammensetzung, insbesondere pharmazeutische
Zusammensetzung, vorzugswelise filir die topische,
insbesondere nasale, bevorzugt intranasale Applikation,

insbesondere flir die Behandlung von Rhinitiden,
wobel die Zusammensetzung

a) mindestens ein imidazolinbasiertes alpha-
Sympathomimetikum oder dessen physiologisch

unbedenkliches Salz,; und

b) (bl) Pantothenol (Dexpanthenol) oder dessen
physiologisch unbedenkliche Ester und/oder

(b2) Pantothensdure oder deren physiologisch

unbedenkliche Salze
enthidlt,

dadurch gekennzeichnet, dass der pH-Wert der
Zusammensetzung im Bereich von 5,0 bis 6,2 eingestellt

und/oder konstantgehalten ist.

6. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden
Anspriliche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zusammensetzung

a) Xylometazolin oder deren physiologisch unbedenk-
liche Salze, besonders bevorzugt in Form von dessen

Hydrochloridsalz (Xylometazolinhydrochlorid) ;
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und
b) Pantothenol (Dexpanthenol) oder dessen
physiologisch unbedenkliche Ester, vorzugsweilse

Pantothenol (Dexpanthenol),
enthdlt.

Das Streitpatent wurde mit 12 Patentanspriichen erteilt.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

1. Pharmazeutische Zusammensetzung mit verbesserter
Stabilitdt fiir die topische Applikation fiir die
Behandlung von Rhinitiden, wobeli die Zusammensetzung
als wdssrige Zusammensetzung vorliegt und wobei die

Zusammensetzung enthdlt:

a) mindestens ein imidazolinbasiertes
alpha-Sympathomimetikum oder dessen physiologisch
unbedenkliches Salz, wobel das imidazolinbasierte
alpha-Sympathomimetikum ausgewdhlt ist aus
Xylometazolin und wobel die Zusammensetzung die
Komponente a), bezogen auf die Zusammensetzung,

in einer Menge von 0,02 bis 1,0 Gew.-% enthdlt;

b) Pantothenol (Dexpanthenol), wobei die
Zusammensetzung die Komponente b), bezogen
auf die Zusammensetzung, 1in einer Menge von
0,5 bis 8 Gew.-% enthidlt;

und

c) mindestens ein Konservierungsmittel und/oder
Desinfektionsmittel, wobei das Konservierungsmittel
und/oder Desinfektionsmittel ausgewdhlt ist aus
Benzalkoniumchlorid und wobei die Zusammensetzung
die Komponente c), bezogen auf die Zusammensetzung,

in einer Menge von 0,001 bis 10 Gew.-% enthdlt;

wobel der pH-Wert der Zusammensetzung im Bereich von
5,2 bis 5,9 eingestellt und/oder konstantgehalten ist,
wobei die Einstellung und/oder Konstanthaltung des

pH-Werts der Zusammensetzung mittels mindestens eines
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chemischen Puffersystems erfolgt, wobeli als chemisches
Puffersystem ein Dihydrogenphosphat/Monohydrogen-
phosphat-Puffersystem ("HQPO4_/HPO42_—Puffer(system)"
bzw. "Phosphatpuffer (system)'") eingesetzt ist,

wobel die Zusammensetzung einen Gehalt an
Abbauprodukt (en) des Wirkstoffs a) von hochstens

2 Gew.-%, bezogen auf den Wirkstoff a), enthdlt,

auch nach Lagerung der Zusammensetzung bei Temperaturen
im Bereich von 20°C bis 50°C, bei einem Druck von
1.013,25 mbar und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
im Bereich von 50% bis 90% von mindestens 6 Monaten,

und

wobeli die Zusammensetzung einen Gehalt an
Abbauprodukt (en) des Wirkstoffs b) von jeweils
héchstens 5 Gew.-%, bezogen auf den Wirkstoff b),
enthalt, auch nach Lagerung der Zusammensetzung

bei Temperaturen im Bereich von 20°C bis 50°C,

bei einem Druck von 1.013,25 mbar und bel einer
relativen Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50% bis 90%

von mindestens 6 Monaten.

Gegen die Erteilung des Streitpatents wurde ein
Einspruch eingelegt. Dieser war darauf gestiutzt,

dass der Gegenstand des Streitpatents nicht neu,

nicht erfinderisch und nicht hinreichend offenbart sei
und auRerdem liber den Inhalt der Anmeldung in

der urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe
(Artikel 100 a), b) und c) EPU).

Hauptantrag der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren
war die Zurickweisung des Einspruchs und
dementsprechend die Aufrechterhaltung des Streitpatents
in der erteilten Fassung. AuBerdem legte sie 21

Hilfsantrdge in Form von weiteren Anspruchssatzen vor.
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Die vorliegende Beschwerde der Patentinhaberin
(Beschwerdefihrerin) richtet sich gegen die in der
mundlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2018 verkindete
und am 10. Januar 2019 zur Post gegebene Entscheidung
der Einspruchsabteilung, das Streitpatent zu

widerrufen.

In der Sache kam die Einspruchsabteilung in der

angefochtenen Entscheidung zu dem folgenden Ergebnis:

a) Der Gegenstand von Anspruch 1 in der erteilten
Fassung (Hauptantrag) gehe iUber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinaus (Artikel 100 c) und 123(2) EPU).

b) Die wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrage I

und II wurden in das Verfahren zugelassen.

c) Auch der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hilfsantrags I gehe iber den Inhalt der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus
(Artikel 123(2) EPU). Durch die vorgenommenen
Anderungen entstehe zudem eine Unklarheit im
Hinblick auf die Mengenbereiche (Artikel 84 EPU).

d) Hilfsantrag II geniige dagegen den Erfordernissen
von Artikel 123(2) EPU, jedoch sei der darin
beanspruchte Gegenstand unzureichend offenbart
(Artikel 83 EPU).

e) Der Gegenstand von Anspruch 1 in jedem der
Hilfsantrdge 3 bis 21 gehe Uber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPU).
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Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) legte

Beschwerde gegen diese Entscheidung ein.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung beantragte sie im
Hauptantrag die Zurickweisung des Einspruchs
(entsprechend der Aufrechterhaltung des Streitpatents
in der erteilten Fassung) und reichte hilfsweise

einen als Hauptantrag' benannten Antrag und die
Hilfsantrdge I, I' bis IX, IX' sowie X, XI und XII ein.

Hilfsantrag XI wurde erstmalig im Beschwerdeverfahren
vorgelegt. Alle anderen Antrdge entsprechen - mit
Ausnahme ihrer Numerierung und entsprechenden Rangfolge
- den in der angefochtenen Entscheidung behandelten

Antragen.

Anspruch 1 der Hilfsantrdge unterscheidet sich jeweils

wie folgt von Anspruch 1 der erteilten Fassung:

a) Hauptantrag', Hilfsantrdge I'-IX', X, XI, XII:
Die Konzentrationsbereiche der Komponenten sind

[e)

enger gefasst mit 0,04 bis 0,2 Gew.-% fir

[e)

Komponente (a), 3 bis 6 Gew.-% fir Komponente (b)

und 0,01 bis 0,5 Gew.-% flir Komponente (c).

b) Hilfsantrdage I-VII, I'-VII', IX, IX':

Xylometazolin ist enthalten "in Form von dessen

Hydrochloridsalz (Xylometazolinhydrochlorid)".

c) Hilfsantrdge II-VII, II'-VII', IX, IX', X, XI, XII:

Das Puffersystem kommt in Form eines Alkali-
dihydrogenphosphat/Alkalimonohydrogenphosphat-

Puffersystems zum Einsatz.

d) Hilfsantradge III-VII, IX:
Das folgende Merkmal wurde hinzugefiigt:

"wobel die Zusammensetzung die Komponenten a)

und b) in einem Mengenverhdltnis von Komponente a)
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zu Komponente b) im Bereich von 1:20 bis 1:250

enthalt;"

Hilfsantrage III'-VII', IX':
Das folgende Merkmal wurde hinzugefiigt:

"wobel die Zusammensetzung die Komponenten a)

und b) in einem Mengenverhdltnis von Komponente a)

zu Komponente b) im Bereich von 1:45 bis 1:125

enthalt;"

Hilfsantrage IV-VII, IV'-VII', IX, IX':
Das folgende Merkmal wurde hinzugefiigt:

"wobel die Zusammensetzung bei einer Temperatur
von 20°C und bei einem Druck von 1.013,25 mbar
eine relative Dichte, bezogen auf reines Wasser,

im Bereich von 1,001 bis 1,2 aufweist,"

Hilfsantrage V-VII, V'-VII', IX, IX':
Das folgende Merkmal wurde hinzugefiligt:

"wobel die Zusammensetzung eine Osmolalitdt im

Bereich von 300 bis 600 mosm/kg aufweist,"

Hauptantrag', Hilfsantrdge I'-IX' und XII:

Der vorgegebene Gehalt an Abbauprodukt (en) des

Wirkstoffs a) ist "héchstens 1 Gew.-%".

Hauptantrag', Hilfsantrdge I'-IX', X, XI:

Der vorgegebene Gehalt an Abbauprodukt (en) des

Wirkstoffs b) ist "jeweils héchstens 2 Gew.-3%".

Hilfsantrag XITI:

Der vorgegebene Gehalt an Abbauprodukt (en) des

Wirkstoffs b) ist "jeweils hochstens 1 Gew.-%".
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Hilfsantrage VI, VI', VII, VII':

Die einleitende Passage von Anspruch 1 wurde wie

folgt erganzt (Einfigung hervorgehoben) :

"l. Pharmazeutische Zusammensetzung zur Verwendung

bei der prophylaktischen und/oder kurativen

topischen Behandlung von Rhinitiden mit

verbesserter Stabilitdt fiur die topische

Applikation fiir die Behandlung von Rhinitiden,"

Hilfsantridge VIII, VIII', IX, IX':

Die einleitende Passage der erteilten Fassung von

Anspruch 1:

"l. Pharmazeutische Zusammensetzung mit
verbesserter Stabilitdt fir die topische

Applikation fiir die Behandlung von Rhinitiden,"

wurde wie folgt ersetzt:

"l. Verfahren zur Stabilisierung eines

Wirkstoffes a) und eines Wirkstoffes b) 1in
gemeinsamer wdssriger LOsung einer pharmazeutischen
Zusammensetzung mit verbesserter Stabilitdt

fiir die topische Applikation fiir die Behandlung von
Rhinitiden durch Einstellen und/oder Konstanthalten

des pH-Wertes im Bereich von 5,2 bis 5,9,".

Zusatzlich wurde das Merkmal:

"wobel der pH-Wert der Zusammensetzung im Bereich
von 5,2 bis 5,9 eingestellt und/oder

konstantgehalten ist,"”

geandert zu:

"wobel der pH-Wert der Zusammensetzung im Bereich
von 5,2 bis 5,9 eingestellt und/oder

konstantgehalten wird".
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Der vollstandige Wortlaut von Anspruch 1 des
Hilfsantrags XII ist der folgende (Anderungen im
Vergleich zu Anspruch 1 der erteilten Fassung sind

durch Unterstreichung hervorgehoben) :

1. Pharmazeutische Zusammensetzung mit verbesserter
Stabilitdt fiir die topische Applikation fiir die
Behandlung von Rhinitiden, wobel die Zusammensetzung
als wdssrige Zusammensetzung vorliegt und wobei die

Zusammensetzung enthdlt:

a) mindestens ein imidazolinbasiertes
alpha-Sympathomimetikum oder dessen physiologisch
unbedenkliches Salz, wobei das imidazolinbasierte
alpha-Sympathomimetikum ausgewdhlt ist aus
Xylometazolin und wobel die Zusammensetzung die
Komponente a), bezogen auf die Zusammensetzung,

in einer Menge von 0,04 bis 0,2 Gew.-% enthdlt;

b) Pantothenol (Dexpanthenol), wobei die
Zusammensetzung die Komponente b), bezogen auf die
Zusammensetzung, in einer Menge von 3 bis 6 Gew.-%
enthdlt;

und

c) mindestens ein Konservierungsmittel und/oder
Desinfektionsmittel, wobeil das Konservierungsmittel
und/oder Desinfektionsmittel ausgewdhlt ist aus
Benzalkoniumchlorid und wobeili die Zusammensetzung
die Komponente c), bezogen auf die Zusammensetzung,

Q

in einer Menge von 0,01 bis 0,5 Gew.-% enthdlt;

wobel der pH-Wert der Zusammensetzung im Bereich von
5,2 bis 5,9 eingestellt und/oder konstantgehalten ist,
wobel die Einstellung und/oder Konstanthaltung des
pH-Werts der Zusammensetzung mittels mindestens eines
chemischen Puffersystems erfolgt, wobeli als chemisches

Puffersystem ein Alkalidihydrogenphosphat/Alkalimono-

hydrogenphosphat-Puffersystem eingesetzt 1ist,
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wobel die Zusammensetzung einen Gehalt an
Abbauprodukt (en) des Wirkstoffs a) von héchstens

1 Gew.-%, bezogen auf den Wirkstoff a), enthdlt, auch
nach Lagerung der Zusammensetzung bei Temperaturen im
Bereich von 20°C bis 50°C, bei einem Druck von
1.013,25 mbar und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
im Bereich von 50% bis 90% von mindestens 6 Monaten,

und

wobel die Zusammensetzung einen Gehalt an
Abbauprodukt (en) des Wirkstoffs b) von jeweils
héchstens 1 Gew.-%, bezogen auf den Wirkstoff b),

enthdlt, auch nach Lagerung der Zusammensetzung bei
Temperaturen im Bereich von 20°C bis 50°C, bel elinem
Druck von 1.013,25 mbar und bel einer relativen
Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50% bis 90%

von mindestens 6 Monaten.

In ihrer Beschwerdeerwiderung vom 27. September 2019
machte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) unter
anderem geltend, dass keiner der vorliegenden Antrage
die Erfordernisse von Artikel 123(2) erfille. Dies
gelte insbesondere auch fir Hilfsantrag XII (identisch
mit dem in der angefochtenen Entscheidung behandelten
friheren Hilfsantrag II), da die darin beanspruchte
Merkmalskombination nicht eindeutig und unmittelbar

aus der urspringlichen Fassung der Anmeldung hervorgehe
(vgl. Abschnitt 2, insbesondere Punkt 2.5 der

Beschwerdeerwiderung) .

Den einschlagigen Antragen der Verfahrensbeteiligten
entsprechend lud die Kammer zu einer miindlichen

Verhandlung.

In einer Mitteilung gemaBl Artikel 15(1) VOBK mit
Datum vom 8. Oktober 2021 erlauterte die Kammer ihre
vorlaufige Einschatzung, unter anderem zur Bewertung

der Sachantrdge der Beschwerdefiihrerin unter
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Artikel 100 c) bzw. 123(2) EPU (vgl. Abschnitt 4
der Mitteilung).

Laut dieser vorlaufigen Einschatzung fehlte filr
die in Anspruch 1 des Hauptantrags definierte
Merkmalskombination eine Grundlage in Form einer
unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung in der
urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung.
Dies gelte absehbar auch flir die Anspriiche aller

Hilfsantrdge einschlieRlich Hilfsantrag XII.

Mit Schriftsatz vom 12. November 2021 reichte die
Beschwerdefithrerin einen weiteren Anspruchssatz als

Hilfsantrag XIII ein.

Auf Antrag der Beschwerdegegnerin (vgl. Schreiben vom
23. September 2021) und unter Bericksichtigung der
aktuellen pandemischen Lage beschloss die Kammer
(Artikel 15a(l) VOBK), die fiur den 22. Dezember 2021
anberaumte miindliche Verhandlung als Videokonferenz
abzuhalten, was den Verfahrensbeteiligten mit Schreiben

vom 3. Dezember 2021 mitgeteilt wurde.

Dem Gegenantrag der Beschwerdefithrerin, die Verhandlung
als Prasenzveranstaltung oder hilfsweise in einem
hybriden Format unter Zuschaltung der Beschwerde-
gegnerin mittels Videolibertragung durchzufiihren (vgl.
Schreiben der Beschwerdefiihrerin vom 8. Oktober 2021)

wurde somit nicht stattgegeben.

Die flir den 22. Dezember 2021 anberaumte miindliche
Verhandlung musste in der Folge erkrankungsbedingt
verlegt werden. Ein neuer Termin, nach wie vor im
Format als Videokonferenz, wurde fir den

8. Februar 2022 bestimmt.
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Mit Schreiben vom 23. Dezember 2021 (wie zuvor schon
mit Schreiben vom 15. November 2021) beantragte

die Beschwerdegegnerin, dass die als Begleitperson
angekliindigte Patentanwaltskandidatin Frau Quinten

in der mindlichen Verhandlung unter Aufsicht der
zugelassenen Vertreterin Frau Gundel zu dem
Einspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPU mdge vortragen

dirfen.

Mit Schreiben vom 6. Januar 2022 beantragte die
Beschwerdefihrerin erneut, die Verhandlung als Présenz-
veranstaltung ("Live-Verhandlung") durchzufihren oder
hilfsweise, sie in den Sommer 2022 zu verlegen, um eine
Durchfiihrung als Prasenzveranstaltung zu ermdglichen.
Weiter beantragte die Beschwerdefihrerin, der
angekindigte Vortrag von Frau Quinten solle nicht

zugelassen werden.

Daraufhin teilte die Kammer iUber ihre Geschaftsstelle
den Verfahrensbeteiligten mit, dass die Verhandlung
nach wie vor am 8. Februar 2022 als Videokonferenz

stattfinden werde.

Die Kammerbesetzung anderte sich durch Austausch

des juristisch vorgebildeten Mitglieds, woriber die
Verfahrensbeteiligten in einer Mitteilung der Kammer
mit Datum vom 8. Februar 2022 (vorab mit e-mail wvom

7. Februar 2022) informiert wurden.

Die mindliche Verhandlung fand am 8. Februar 2022 als

Videokonferenz statt.

Dem Antrag der Beschwerdefiihrerin auf Vertagung, um
eine Durchfihrung der Verhandlung im Prasenzformat zu

ermdglichen, wurde nicht stattgegeben.
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Die Kammer entschied, den seitens der
Beschwerdegegnerin vorab angekiindigten Vortrag

von Frau Quinten (s.o. Punkt XVI.) zu gestatten.

Wahrend der Verhandlung gab die Beschwerdefiihrerin die
folgenden Beanstandungen unter Regel 106 EPU zu
Protokoll:

(1) Flr den Fall, dass der Hilfsantrag XIII zu
diesem Zeitpunkt nicht zugelassen wird, rigt die
Beschwerdefilhrerin einen VerstoB gegen

Artikel 113 (1) EPU.

(ii) Die Zurickweisung des Antrags auf Vertagung
und die Nichtdurchfiihrung der Verhandlung als
Prdsenzverhandlung wird ebenfalls als VerstoB gegen
Artikel 113 (1) EPU gerugt.

Die Kammer wies nach Beratung die Einwadnde unter

Regel 106 EPU zuriick.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Vortrag von Frau Quinten

Der Vortrag von Frau Quinten sei nicht zu gestatten,

da diese nicht zugelassene Vertreterin sei.

Format der miindlichen Verhandlung, Antrag auf Verlegung
bzw. Vertagung (Artikel 15a (1) VOBK)

Im Rahmen einer Videokonferenz konnten komplexe
Sachverhalte nicht ausreichend dargelegt und erdrtert
werden, was die Beschwerdefihrerin extrem

benachteiligen wirde.

Auch seien die seitens der Entscheidung G 1/21 der
GroRen Beschwerdekammer vom 16. Juli 2021 vorgegebenen
Voraussetzungen zur Durchfuhrung der Verhandlung als

Videokonferenz vorliegend nicht gegeben. Mit
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entsprechendem Impfschutz seien die teilnehmenden
Personen nicht an der Anreise und einem personlichen
Erscheinen zur Verhandlung vor Ort gehindert. Samtliche
in Deutschland ansdssigen Institutionen einschlieRlich
der Gerichte und Amter lieBen schon seit lingerem und
sehr umfangreich Prasenz-Verhandlungen unter
entsprechenden HygienemaRBnahmen durchfithren. Auch
andere Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerte

fanden mit einer hohen Zahl von Teilnehmenden statt.

Hinzu komme noch, dass die Kammer kurzfristig umbesetzt
worden sei, so dass in der neuen Besetzung keine
ausreichende Vorbereitungszeit fir die Verhandlung zur

Verfiigung gestanden habe.

Anderungen (Artikel 100 c¢) und 123(2) EPU)

Die Grundlage fiir den Gegenstand von Anspruch 1 des
Streitpatents ergebe sich ausgehend von der bevorzugten
Ausfihrungsform gemal Anspruch 6 (und ebenso Seite 10,
Absatz 1) der urspringlich eingereichten Fassung der
Anmeldung, die bereits spezifisch die Kombination wvon

Xylometazolin mit Pantothenol vorsehe.

Die Beschreibung der Anmeldung reflektiere nicht
einfach nur die Abfolge der Anspriiche, sondern stelle
auch einen Zusammenhang zwischen deren Merkmalen her.
Beispielsweise werde aus dem Kontext der Anmeldung
deutlich, dass die Konzentrationen von Xylometazolin
und Pantothenol miteinander korrelieren sollten, da der
Zusatz von Pantothenol dazu diene, einer Austrocknung
der Nasenschleimhdute durch Xylometazolin

entgegenzuwirken.

Da die Erfindung die Stabilisierung der Wirkstoffe
gegen hydrolytischen Abbau in einem wassrigen Medium
bezwecke, konne die beanspruchte Zusammensetzung nur
als wassrige Zubereitung vorliegen, die zwingend einen

pH-Wert aufweise. Bei der Angabe des pH-Bereichs und
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der Wirkstoffkonzentrationen handle es sich lediglich
um Konkretisierungen zwingend vorhandener technischer
Merkmale. In diesem Zusammenhang gebe eine Auflistung
unterschiedlich bevorzugter pH- oder Konzentrations-
bereiche eine klare Praferenz vor und stelle gerade

keine Liste gleichwertiger Alternativen dar.

Der klar bevorzugte pH-Wert-Bereich von 5,2-5,9
stehe technisch in direktem Zusammenhang mit dessen
Konstanthaltung durch ein Puffersystem, wobei in der
Anmeldung als einzig geeignete Ausfiihrungsform ein
Phosphatpuffer angegeben sei. In &hnlicher Weise sei
Benzalkoniumchlorid als einzige in den Beispielen
der Anmeldung eingesetzte Ausfliihrungsform eines

(der zusatzlichen Stabilisierung dienenden und daher

bevorzugten) Konservierungsstoffs offenbart.

Diese Komponenten bildeten somit eine bereits fest
vorgegebene Matrix. Aus der Anmeldung als Ganzes gehe
hervor, dass der Fachmann in diesem Rahmen wie mit
einem Baukastensystem verschiedene Mengenbereiche und
weitere Merkmale beliebig kombinieren kdnne, um die
erfindungsgemal gewlinschte Stabilitat zu erzielen.
Dies stelle auch angesichts der Beliebigkeit der
Rickbezlige in den Anspriichen keinen VerstoB gegen
Artikel 123 (2) EPU dar. Daher gehe der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 nicht liber den Inhalt der

urspringlich eingereichten Anmeldung hinaus.

Noch weniger sei dies bei Anspruch 1 des

Hilfsantrags XII der Fall, welcher auf der Kombination
speziell der bevorzugtesten Konzentrationsbereiche der
Anmeldung basiere. Die einzige Auswahl, die im Rahmen
der Offenbarung der Anmeldung getroffen worden sei, um
zum Anspruchsgegenstand zu gelangen, sei die Wahl der
strengsten Vorgabe bei den Stabilitatskriterien.

Eine Stiitzung im Hinblick auf die Einhaltung dieser

Kriterien lasse sich insbesondere aus den Daten fir
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die Zusammensetzung 4B in Tabelle 4 auf Seite 35 der

urspringlichen Anmeldungsunterlagen erkennen.

Zulassung von Hilfsantrag XIII (Artikel 13(2) VOBK)

Die Uberreichung von Hilfsantrag XIII stelle eine
unmittelbare Reaktion auf das unerwartete Vorbringen
der Beschwerdekammer dar, wonach auch der geltende
Hilfsantrag XII nicht die Erfordernisse von

Artikel 123(2) EPU erfiille, wobei diese Beanstandung
erstmals von der Kammer und anderslautend zu der
Auffassung der Einspruchsabteilung erhoben worden sei.
Hilfsantrag XIII sei zudem geeignet, alle Einwande
unter Artikel 123(2) und 83 EPU auszurdumen. Die
vorgenommenen Anderungen seien nicht komplex und wiirden
keine neuen Fragen aufwerfen. Somit sei der Antrag in
der beschriebenen Verfahrenssituation zuzulassen, um
das rechtliche Gehdér fir die Beschwerdefiihrerin zu

gewahrleisten.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Format der miindlichen Verhandlung, Antrag auf Verlegung
bzw. Vertagung (Artikel 15a (1) VOBK)

Angesichts erneut ansteigender COVID-19-Infektions-
zahlen sei es im Interesse des individuellen wie auch
allgemeinen Gesundheitsschutzes angebracht, die
mindliche Verhandlung als Videokonferenz abzuhalten.
Da die Pandemie nach wie vor andauere, entspreche die

Situation dem in G 1/21 zugrundegelegten Fall.

Auch wenn das Format als Videokonferenz nicht die
bestmdgliche Option flir eine miindliche Verhandlung sei,
konne kein Nachteil filir eine der Verfahrensbeteiligten
entstehen, solange beide in gleicher Weise mittels
Videoililbertragung an der Verhandlung teilndhmen (kein
"Hybrid"-Format) .
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Der Termin fir die mindliche Verhandlung sei bereits
einmal verlegt worden. Zudem sei es auch im Verfahren
vor der Einspruchsabteilung schon aufgrund einer
Verlegung zu einer Verzdgerung gekommen. Eine erneute
Vertagung wirde dem Interesse der Beschwerdegegnerin
und der Offentlichkeit an einem effizienten Fortgang

des Verfahrens entgegenstehen.

Anderungen (Artikel 100 c¢) und 123(2) EPU)

Nur durch Mehrfachauswahl sei es mdéglich, vom Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 oder der
weiteren unabhdngigen Anspriche des Streitpatents zu
gelangen. Dies erftulle nicht das laut Entscheidung der
GroRen Beschwerdekammer in G 2/10 (ABl. EPA, 2012, 376)
allein maRgebliche Kriterium, dass die beanspruchte
Merkmalskombination direkt und unmittelbar in der
urspringlichen Fassung der Anmeldung offenbart sein
misse, um den Anforderungen von Artikel 123(2) EPU zu

genugen.

Die von der Beschwerdefihrerin in diesem Zusammenhang
angefihrte Unterscheidung zwischen "Auswahl" und
"Konkretisierung" von Merkmalen sei kinstlich und nicht

nachvollziehbar.

Der gleiche Einwand treffe auch auf alle Hilfsantrage
einschliefBlich Hilfsantrag XII zu. Auch in diesen
Antragen wirden diverse Merkmale willklirlich kombiniert
("cherrypicking"). Insbesondere bestehe kein zwingender
Zusammenhang zwischen der Auswahl engerer
Konzentrationsbereiche fliir die Komponenten der
beanspruchten Zusammensetzung und der Festsetzung
niedrigerer Obergrenzen fir den Gehalt an

Abbauprodukten nach Lagerung.
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Zulassung von Hilfsantrag XIII (Artikel 13(2) VOBK)

Der Einwand, dass auch Hilfsantrag XII (identisch mit
Hilfsantrag II der angefochtenen Entscheidung) die
Erfordernisse gemidB Artikel 123(2) EPU nicht erfiille,
sei von Beginn an von der Beschwerdegegnerin vertreten
worden, und zwar sowohl in der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung als auch in der
Beschwerdeerwiderung. Daher sei die nunmehr verspatete
Vorlage des Hilfsantrags XIII mit dem Ziel, diesen
altbekannten Einwand auszurdumen, nicht durch eine neue
Entwicklung im Sinne eines auBergewdhnlichen Umstandes

gemal Artikel 13(2) VOBK gerechtfertigt.

der Verfahrensbeteiligten

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung.

Fir den Fall, dass im Beschwerdeverfahren festgestellt
wlirde, dass der Gegenstand eines der im Verfahren
befindlichen Antrdge hinreichend offenbart sei, nicht
Uber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinausgehe
und nicht aufgrund der vorgenommenen Anderungen zu
einem Klarheitseinwand Anlass gebe, beantragte die
Beschwerdefilhrerin vorrangig die Zurlckverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Entscheidung tlber die Patentfahigkeit.

Die vorliegenden Antrdge waren dabei die folgenden:
- Hauptantrag: erteilte Fassung des Streitpatents,
- Hauptantrag': erstmals eingereicht mit Schreiben

vom 2. Oktober 2018, identisch mit Hilfsantrag 3
der angefochtenen Entscheidung;

- Hilfsantrage I-IX, alle erstmals eingereicht mit
Schreiben vom 15. Januar 2018, identisch mit den
Hilfsantragen 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20

der angefochtenen Entscheidung;
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- Hilfsantrage I'-IX', alle erstmals eingereicht mit
Schreiben vom 2. Oktober 2018, identisch mit den
Hilfsantragen 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 und 21

der angefochtenen Entscheidung;

Dabei folgt jeder der mit ' gekennzeichneten Antradge in
der Rangordnung Jjeweils unmittelbar auf den Antrag mit

der entsprechenden Nummer ohne '.

- Hilfsantrag X, erstmals eingereicht als
Hilfsantrag I in der mundlichen Verhandlung

vor der Einspruchsabteilung;

- Hilfsantrag XI, erstmals eingereicht mit der

Beschwerdebegrindung;

- Hilfsantrag XII, erstmals eingereicht als
Hilfsantrag II in der mundlichen Verhandlung vor

der Einspruchsabteilung; und

- Hilfsantrag XIII, eingereicht mit Schreiben wvom
12. November 2021.

Nachrangig zu ihrem Antrag auf Zurickverweisung
beantragte die Beschwerdefihrerin die Zurilickweisung des
Einspruchs und die Aufrechterhaltung des Streitpatents

in der erteilten Fassung,

oder andernfalls weiter nachrangig die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in gednderter
Fassung auf der Grundlage der Anspruche gemal

Hauptantrag' oder einem der genannten Hilfsantrage.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte auRerdem die

Nichtzulassung der Dokumente D6 und D18 bis D24.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung

der Beschwerde.

In diesem Rahmen beantragte sie des weiteren die

Nichtzulassung der Hilfsantrdge XI und XIII.
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Fir den Fall, dass im Beschwerdeverfahren festgestellt
wlirde, dass der Gegenstand eines der im Verfahren
befindlichen Antradge hinreichend offenbart sei, nicht
iber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinausgehe
und nicht aufgrund der vorgenommenen Anderungen zu
einem Klarheitseinwand Anlass gebe, beantragte die
Beschwerdegegnerin die Zuriickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Entscheidung lber die Patentfédhigkeit.

Entscheidungsgrinde

1. Zuléassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde erfillt die Erfordernisse unter
Artikel 106 bis 108 EPU und Regel 99 EPU; sie ist

zulassig.
2. Vortrag einer Begleitperson
2.1 Fiir die Zulassung mindlicher Ausfihrungen durch eine

Begleitperson bei einer miindlichen Verhandlung im
Einspruchsbeschwerdeverfahren, die konkrete rechtliche
oder technische Fragen betreffen miissen, gelten die in
der Entscheidung G 4/95 der GroBen Beschwerdekammer
genannten Ermessenskriterien (ABl. EPA 7/199%96, 412).

2.2 Im vorliegenden Fall handelt es sich um mindliche
Ausfiihrungen zu der konkreten Frage, ob der in den
vorliegenden Antragen (Anspruchssatzen) beanspruchte
Gegenstand iber den Inhalt der Anmeldung in ihrer
urspringlichen Fassung hinausgeht (Artikel 100 c) bzw.
123(2) EPU). Der entsprechende Vortrag wurde unter
Angabe des Namens und der Qualifikation der
Begleitperson finf Wochen vor dem zuerst vorgesehenen

Verhandlungstermin von der zugelassenen Vertreterin der



- 20 - T 0247/19

Beschwerdegegnerin angekindigt, mit dem Hinweis, dass
dieser Vortrag unter ihrer Aufsicht erfolgen wiirde.
Unmittelbar nach der Bekanntgabe des gednderten neuen
Verhandlungstermins teilte die Beschwerdegegnerin mit,
dass sie ihren Antrag, den Vortrag der Begleitperson
zuzulassen, nach wie vor aufrechterhalte (s.o.

Punkt XV. und XVI.).

Dementsprechend sind die in der Entscheidungsformel der
G4/95 definierten Kriterien i), 1i) und iv) erfullt.
Der dem Kriterium gem&R Punkt iii) zugrundeliegende
Fall (Beantragung erst kurz vor oder wahrend der

mindlichen Verhandlung) ist vorliegend nicht gegeben.

Das Argument der Beschwerdefihrerin, die Begleitperson
sei keine zugelassene Vertreterin, greift nicht, da

laut G 4/95 der Vortrag von Begleitpersonen, die keine
zugelassenen Vertreter/innen sind, ja gerade nicht wvon

vornherein ausgeschlossen ist.

Aufgrund dieser Erwagungen entschied die Kammer, den
mindlichen Vortrag der Begleitperson (Frau Quinten)
unter Aufsicht der zugelassenen Vertreterin (Frau

Gundel) zu gestatten.

Anderungen (Artikel 100 c) / 123(2) EPU)

Zur Beurteilung der Frage, ob der beanspruchte
Gegenstand iber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht, ist
festzustellen, ob die beanspruchte Merkmalskombination
in der urspriinglich eingereichten Fassung der Anmeldung
(im Lichte des allgemeinen Fachwissens bezogen auf den
Anmeldetag) unmittelbar und eindeutig offenbart ist
("Goldstandard", vgl. G 1/16, ABl. EPA 2018, 70,
Entscheidungsgrinde 17, 18).
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Bei ihrer Begriindung, weshalb keine unzuladssige
Erweiterung im Sinne von Artikel 100 c)/123(2) EPU
vorliege, ging die Beschwerdefilthrerin von Anspruch 6
der urspringlichen Fassung der Anmeldung aus, der mit

dem Inhalt der Beschreibung zu kombinieren sei.
Hilfsantrag XII

Anspruch 6 der urspringlich eingereichten Fassung
der Anmeldung bezieht sich auf eine Ausfithrungsform,
in welcher Xylometazolin (oder dessen Salze) mit
Pantothenol (oder dessen Estern), vorzugsweise
Pantothenol, zusammen vorliegt (vgl. auch Seite 10,
Absatz 1 der Beschreibung). Somit ist die
Wirkstoffkombination von Xylometazolin oder dessen

Salzen mit Pantothenol urspriinglich offenbart.

Diese weist wie alle anmeldungskonformen Zubereitungen
einen pH-Wert im Bereich 5,0 bis 6,2 auf (vgl.

Anspruch 1, von dem Anspruch 6 abhdngig ist, sowie
Seite 12, Zeilen 12 bis 20). Hieraus und aus dem in

der Anmeldung dargestellten Zusammenhang, dass eine
Stabilisierung der Wirkstoffe in einem wassrigen System
angestrebt wird, ist ersichtlich, dass es sich um eine
wassrige Zusammensetzung handelt (Seite 5, Zeile 11,
bis Seite 6, Zeile 2; Seite 7, Zeile 35 bis Seite 8,
Zeile 21).

Weiter lédsst sich der Beschreibung der Anmeldung

entnehmen:

- dass der Bereich von 5,2 bis 5,9 der bevorzugteste
pH-Bereich ist (Seite 12, Zeilen 12 bis 20);

- dass der pH-Bereich tUblicherweise mit Hilfe eines
Puffersystems konstantgehalten werden soll
(Seite 12, Zeilen 22 bis 32);
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- dass ein Phosphatpuffersystem, besonders bevorzugt
ein Alkalidihydrogenphosphat/Alkalimonohydrogen-
phosphat-Puffer, zu deutlich besseren Ergebnissen
im Hinblick auf die Langzeitstabilisierung fihrt

als andere Puffersysteme (Seite 13);

- dass optional ein Konservierungsmittel und/oder
Desinfektionsmittel enthalten sein kann, wobei als
solches besonders bevorzugt Benzalkoniumchlorid

eingesetzt wird (Seite 14, Absatz 1).

Die allgemeine Herstellvorschrift fir die in der
Anmeldung beschriebenen Beispielrezepturen, bei denen
es sich um wassrige Zusammensetzungen handelt, gibt
die Einstellung des pH-Werts auf den besonders
bevorzugten Bereich zwischen 5,2 bis 5,9 bereits vor
(vgl. Seite 20, Zeile 5 bis Seite 21, Zeile 2).

Samtliche der zehn beschriebenen Beispielrezepturen
enthalten einen Kalium-Dihydrogenphosphat/Natrium-
Monohydrogenphosphat-Puffer sowie 5 Gew.-% Pantothenol
(= Dexpanthenol). Von den sechs Rezepturen, die
Xylometazolinhydrochlorid in einer Konzentration von
jeweils 0,05 oder 0,1 Gew.-% als Wirkstoff enthalten,
enthalten vier, namlich die Rezepturen 5, 7, 9 und 10,
auBerdem auch jeweils 0,02 Gew.-% Benzalkoniumchlorid,
das einzige in den Beispielrezepturen verwendete

Konservierungsmittel.

Beziiglich der qualitativen und quantitativen
Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sind diese vier
Rezepturen zwar konform mit Anspruch 1 des
Hilfsantrags XII (allerdings enger gefasst beziglich
der Pufferkomponenten und der Beschrankung auf
Xylometazolinhydrochlorid); zu mdglichen
Konzentrationsbereichen und zur Lagerstabilitat werden

aber keine weiteren Angaben gemacht, die den in
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Anspruch 1 definierten obligatorischen Merkmalen

entsprechen.

Unter Beriicksichtigung der allgemeinen Offenbarung
in der Beschreibung und der einschldgigen Beispiel-
rezepturen (Punkte 3.3.3 bis 3.3.5) kann allerdings
zumindest anerkannt werden, dass die Ausfihrungsform,
in welcher die Wirkstoffe Xylometazolin und Panthenol
mit Benzalkoniumchlorid kombiniert im bevorzugtesten
pH-Bereich vorliegen, als eine offenbar bevorzugte
Ausfiihrungsform eine hinreichende Grundlage in der

urspringlichen Fassung der Anmeldung findet.

Die Beschwerdefiihrerin trug vor, dass es sich bei

den in Anspruch 1 von Hilfsantrag XII genannten
Konzentrationsbereichen (0,04 bis 0,2 Gew.-% Xylo-
metazolin oder dessen Salz; 3 bis 6 Gew.-% Pantothenol;
0,01 bis 0,05 Gew.-% Konservierungsmittel) um die
jeweils bevorzugtesten der in der Anmeldung genannten
Bereiche handle und eine Kombination der bevorzugtesten
Bereiche grundsatzlich eindeutig fiir den Fachmann aus
der Anmeldung herleitbar sei, da diese logischerweise

auch die bestmdgliche Ausfiihrungsform sein miisse.

Anspruch 1 von Hilfsantrag XII lbernehme zudem auch,
fir die in der Anmeldung allgemein offenbarte
Mindestdauer der Lagerung, die strengsten (also
bestmdglichen) Stabilitatskriterien im Hinblick auf

die Abbauprodukte (hdéchstens 1 Gew.-% bezogen auf den
Wirkstoff a) und jeweils hochstens 1 Gew.-% bezogen auf
den Wirkstoff b)). Diese Kriterien seien zusatzlich
gestiitzt durch das erfindungsgemale Ausfiihrungsbeispiel

4B gemal Tabelle 4 auf Seite 35 der Anmeldung.

SchlieRlich sei der in den Rezepturbeispielen genannte
Kalium-Dihydrogenphosphat/Natrium-Monohydrogenphosphat-
Puffer zusammen mit dem Hinweis in der Beschreibung auf

Alkalidihydrogenphosphat/Alkalimonohydrogenphosphat-
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Puffer ausreichend als Stitzung fir das Merkmal Alkali-

dihydrogenphosphat/Alkalimonohydrogenphosphat-Puffer.

Damit finde der Gegenstand von Anspruch 1 des

Hilfsantrags XII als Ganzes die erforderliche Grundlage

in der urspringlichen Fassung der Anmeldung.

Die Kammer gelangt aus den folgenden Griunden zu einem

anderen Ergebnis.

a)

Wie die Beschwerdegegnerin bereits in Punkt 2.5 der
Beschwerdeerwiderung richtig hervorgehoben hat,
steht die Festsetzung des Gehalts der Abbauprodukte
auf jeweils hochstens 1 Gew.-% nicht in einem
zwingenden Zusammenhang mit der Wahl des jeweils
bevorzugtesten mittleren Konzentrationsbereichs fir

den Gehalt der Wirkstoffe.

Die Festsetzung des tolerierten Gehalts an
Abbauprodukten nach der Mindestlagerdauer von 6
Monaten erfolgt vielmehr willkiirlich und unabhangig
von den anderen technischen Merkmalen, und zwar
einmal fir die Abbauprodukte von Wirkstoff a) und
einmal fir die von Wirkstoff b). Somit ist bereits
deshalb mehr als eine Auswahl innerhalb des von der
Anmeldung vorgegebenen Rahmens zu treffen, um zum

Anspruchsgegenstand zu gelangen.

Zu dem Argument der Stitzung durch Tabelle 4 ist

folgendes zu bemerken:

Die Rezeptur gemal Beispiel 4B auf Seite 35

der Anmeldung entspricht offenbar der auf Seite 22
angegebenen Beispielrezeptur 5 (was auch nicht
bestritten wurde). Zur Rezeptur 4B sind in

Tabelle 4 auf Seite 35 Stabilitadtsdaten angegeben.

Die fir den Gehalt an Abbauprodukten nach einer
Lagerdauer von 6 Monaten beobachteten Ergebnisse

lagen demnach innerhalb der in Anspruch 1 von



- 25 - T 0247/19

Hilfsantrag XII angegebenen Grenzen. Dies kann
allerdings nicht als ausreichende Grundlage in der
urspringlichen Fassung der Anmeldung im Sinne wvon
Artikel 123 (2) EPU gelten: Der Lagerversuch wurde
nur mit einer einzelnen Rezeptur und nur fir die
Lagerung bei einer Temperatur von 25°C + 2°C und
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% = 5%
(vgl. Seite 25, Zeilen 6 bis 15), entsprechend den
mildesten in der Anmeldung genannten Bedingungen,
durchgefihrt. Dagegen deckt Anspruch 1 eine
Bandbreite unterschiedlicher Rezepturen ab und
verlangt die Erfiillung der Stabilitatskriterien
auch fir die Lagerung bei starker belastenden
Bedingungen, namlich Temperaturen bis zu 50°C und

einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90°C.

Darliber hinaus bestehen auch Zweifel daran, ob die
Kombination der jeweils engsten Konzentrations-
bereiche von 0,04 bis 0,20 Gew.-% und 3-6 Gew.-%
fiir die Wirkstoffe a) und b) unmittelbar und
eindeutig in der Anmeldung offenbart ist. In der
Beschreibung wird ausdricklich darauf hingewiesen,
dass die Konzentrationen beider Wirkstoffe, und
auch das Verhdltnis der Wirkstoffe zueinander, in
weiten Bereichen variieren konnen (vgl. Seite 10,
Zeile 21 bis Seite 11, Zeile 26 der Beschreibung).
Diese Angaben fiilhren weder zwingend zur Kombination
der engsten (mittleren) Konzentrationsbereiche,
noch lassen sie auf eine Korrelation zwischen
diesen Bereichen schlieRBen, die besonders
berticksichtigt werden misste, um zu einer

bestmdglichen Ausfiihrungsform zu gelangen.

In diesen Zusammenhang ist anzumerken, dass kein
Automatismus existiert, wonach die Kombination
der am meisten bevorzugten Ausfihrungsformen

verschiedener, voneinander unabhangiger technischer
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Merkmale immer implizit offenbart ware und also
keine Auswahl beinhalten kdénnte. Vielmehr muss sich
die Beurteilung dieser Frage nach den konkreten

Umstanden des Einzelfalls richten.

e) SchlieBlich gibt die Anmeldung auch eine Reihe
unterschiedlich breiter Konzentrationsbereiche an,
die auf ein Konservierungsmittel und/oder
Desinfektionsmittel im allgemeinen, aber nicht
speziell auf Benzalkoniumchlorid bezogen sind
(Seite 14, Zeilen 16 bis 21). Aus diesen Angaben
ergibt sich keine eindeutige und unmittelbare
Offenbarung des Konzentrationsbereichs von 0,01
bis 0,5 Gew.-% Benzalkoniumchlorid in Kombination
mit bestimmten Konzentrationsbereichen der
Wirkstoffe a) und b).

Aus diesen Grinden geht der Gegenstand von Anspruch 1
des Hilfsantrags XII idber den Inhalt der Anmeldung in

der urspringlich eingereichten Fassung hinaus.

Hauptantrag

Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hilfsantrags XII insbesondere in den
Spezifikationen fir die Konzentrationsbereiche der
Komponenten und den maximalen Gehalt an Abbauprodukten

von a) und b).

An der bereits im Kontext von Hilfsantrag XII
erdOrterten Sachlage, dass im Rahmen der in der
Anmeldung enthaltenen Angaben mehr als eine Festlegung
bzw. Auswahlentscheidung zu treffen ist, um zu einem
Anspruchsgegenstand zu gelangen, der konkrete Bereiche
fiir alle diese Merkmale angibt, andert sich dadurch im

Grundsatz nichts.
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Der urspriingliche Anspruch 6 enthdlt keine
Konzentrationsangaben. In der Beschreibung sind hierzu
jeweils verschiedene Auswahlmdglichkeiten angegeben
(Gehalt an Abbauprodukten: Seite 17, Zeilen 4 bis 22;
Wirkstoffkonzentrationen: Seite 10, Zeile 21 Dbis
Seite 11, Zeile 11; Konzentration an
Konservierungsmittel: Seite 14, Zeilen 16 bis 21).
Dass es sich bei diesen Optionen (im Gegensatz zu
nicht-iiberlappenden Alternativen) um einen breitesten
Bereich und dessen zunehmend engere Unterbereiche
handelt, andert nichts daran, dass jeweils eine
Festlegung auf einen bestimmten Bereich erforderlich
ist und die Kombinationen der ausgewahlten Bereiche
somit nicht unmittelbar und eindeutig in den

urspringlichen Unterlagen der Anmeldung offenbart sind.

Laut der Argumentation der Beschwerdefiihrerin zum
Hauptantrag ware fiir den Fachmann klar ersichtlich,
dass innerhalb des hauptsédchlich durch die qualitative
Zusammensetzung der beanspruchten Ausfihrungsform
gebildeten Rahmens die weiteren Merkmale wie in einem

Baukastensystem beliebig kombiniert werden kdnnen.

Dass auf der Grundlage solcher Uberlegungen bestimmte
Merkmalskombinationen als anmeldungskonform bzw.
erfindungsgemal erkannt wirden, stellt aber noch keine
eindeutige und unmittelbare Offenbarung speziell dieser

Merkmalskombinationen dar.

Somit geht auch der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags iber den Inhalt der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Fassung hinaus.

Hauptantrag' und Hilfsantrage I-X, I'-IX'

Die obenstehend fir Anspruch 1 gemdR Hauptantrag und

Hilfsantrag XII erlauterten Entscheidungsgriinde treffen
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in entsprechender Weise auch auf Anspruch 1 des
Hauptantrags' und der Hilfsantrdge I-X und I' bis IX'

zU.

Der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 dieser
Antrage geht somit ebenfalls iber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

hinaus.

Hilfsantrag XI - Zulassung, Anderungen

Die Kammer sieht keinen stichhaltigen Grund,
Hilfsantrag XI unter Artikel 12(4) VOBK-2007 nicht

zuzulassen.

Da Anspruch 1 dieses Antrags denselben Wortlaut

hat wie Anspruch 1 von Hilfsantrag X, erfillt
allerdings auch Hilfsantrag XI aus denselben Griinden
nicht das Kriterium von Artikel 123(2) EPU und ist

daher nicht gewédhrbar.

Hilfsantrag XIII - Zulassung und Einwand unter
Regel 106 EPU

Hilfsantrag XIII besteht aus einem einzigen Anspruch,
der sich laut Angabe der Beschwerdefihrerin auf die
Rezeptur unter Nummer 4B auf Seite 35 der erteilten
Fassung der Anmeldung stitzt. Dieser Anspruch definiert
unter anderem spezifische Konzentrationen und
Lagerbedingungen (0,1 Gew.-% Xylometazolinhydrochlorid,
5 Gew.-% Pantothenol, 0,02 % Benzalkoniumchlorid,

25°C + 2°C, 60% + 5% relative Luftfeuchtigkeit).

Der im Verfahren neue Anspruch gemal Hilfsantrag XIII
stellt eine Anderung des Vorbringens der
Beschwerdefihrerin dar. Der Antrag wurde nach

Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung
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vorgelegt. Somit unterliegt seine Zulassung den
Bestimmungen von Artikel 13(2) VOBK.

In ihrer Mitteilung unter Artikel 15(1) VOBK hatte
sich die Kammer in ihrer vorlaufigen Auffassung der
Sicht der Beschwerdegegnerin angeschlossen, dass
keiner der vorliegenden Antrage das Kriterium unter
Artikel 123(2) EPU erfiille (s.o. Punkt XII. sowie
Mitteilung der Kammer, Abschnitt 4, insbesondere 4.1
und 4.4). Zur Frage der Ausfiihrbarkeit wurde im
wesentlichen nur die Aktenlage einschlieBlich der

Argumente der Verfahrensbeteiligten referiert.

Laut der Beschwerdefiilhrerin war der Inhalt dieser
Mitteilung flr sie iberraschend. Daher sei, aufgrund
von auBergewdohnlichen Umstéanden, Hilfsantrag XIII als
legitime Reaktion auf die vorlaufige Auffassung der
Kammer zuzulassen. Andernfalls sei das rechtliche Gehor

fiir die Beschwerdefiihrerin nicht gewdhrleistet.

Dieser Sichtweise kann sich die Kammer aus den

folgenden Grinden nicht anschlieBen:

Der Einwand, dass insbesondere auch der Gegenstand

von Hilfsantrag XII (identisch mit Hilfsantrag II im
Verfahren vor der Einspruchsabteilung) mangels einer
spezifischen Offenbarung idber den Inhalt der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe,
war langst im Verfahren bekannt, da die
Beschwerdegegnerin sowohl in der mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung als auch in ihrer
Beschwerdeerwiderung konsequent so argumentiert hatte
(vgl. Protokoll der mindlichen Verhandlung vom

3. Dezember 2018, Seite 3, Zeilen 1-2; Beschwerde-

erwiderung, Abschnitt 2, insbesondere Punkt 2.5).
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Die Beschwerdefiihrerin konnte sich daher schon seit
Beginn des Beschwerdeverfahrens zu dem ihr bekannten
Einwand AuBern (Artikel 113(1) EPU).

Dass sich die Beschwerdekammer einem Einwand der
Gegenpartei anschlieBen kdnnte, und das auch abweichend
von der Auffassung der Einspruchsabteilung, ist eine
grundsatzlich immer denkbare Entwicklung im Einspruchs-
beschwerdeverfahren, die mithin nicht als iUberraschend

angesehen werden kann.

War ein weiterer Hilfsantrag als Riuckfallposition

flir einen solchen Fall vorgesehen, hatte die
Beschwerdefilhrerin einen solchen Antrag bereits friher
im Beschwerdeverfahren vorlegen miissen, da der
fragliche Einwand ihr bereits bekannt war, anstatt nach
Erhalt der Beschwerdeerwiderung noch weitere zwei Jahre

abzuwarten.

Das Argument der Beschwerdefithrerin, die Kammer habe

in Einzelheiten anders als die Einspruchsabteilung oder
jedenfalls detaillierter als die Beschwerdegegnerin
argumentiert, ist nicht stichhaltig. Im Kern war die
Aussage der Kammer dieselbe wie die der Beschwerde-
gegnerin, namlich dass die im fraglichen Anspruch
definierte Merkmalskombination nicht unmittelbar und
eindeutig in der urspriinglich eingereichten Fassung der
Anmeldung offenbart sei und dass dies das
ausschlaggebende Kriterium flir die Beurteilung der

Anderungen unter Artikel 123(2) EPU sei.

Da die Beschwerdefilhrerin somit keine stichhaltigen
Grinde dafir aufgezeigt hat, dass aubergewdhnliche
Umstande vorlagen, die den spaten Zeitpunkt der
Vorlage von Hilfsantrag XIII hatten rechtfertigen
konnen, hat der besagte Hilfsantrag XIII gemal
Artikel 13(2) VOBK unberiicksichtigt zu bleiben.
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Dementsprechend wurde der Einwand der
Beschwerdefihrerin gemidB Regel 106 EPU gegen die
Nichtzulassung von Hilfsantrag XIII (s.o. Punkt XX. (i))

in der mindlichen Verhandlung zurickgewiesen.

Format der mindlichen Verhandlung als Videokonferenz
und Einwand unter Regel 106 EPU

Unter Bericksichtigung der pandemischen Lage und der
Komplexitat der zu behandelnden Fragestellungen hat die
Kammer die Durchfthrung der mindlichen Verhandlung im
Format einer Videokonferenz als zweckmdRig erachtet
(Artikel 15a(l) VOBK) .

In ihrer Entscheidung G1/21 hat die Grobe
Beschwerdekammer entschieden, dass miindliche
Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA unter
bestimmten Umstanden auch ohne Einwilligung aller
Verfahrensbeteiligten als Videokonferenz abgehalten
werden koénnen. Dies ist dann zuldssig, wenn ein
allgemeiner Notstand vorliegt, der die Moglichkeit
der Verfahrensbeteiligten beeintrachtigt, an einer
Prdsenzverhandlung teilzunehmen (siehe G1/21:

Entscheidungsformel sowie Grinde 48 bis 51).

Aufgrund der COVID 19-Pandemie lag ein auch im Zeitraum
von Dezember 2021 bis Februar 2022 immer noch
andauernder "allgemeiner Notstand" im Sinne der
vorgenannten Entscheidung vor. Diese Phase war in
Deutschland durch hohe Inzidenzen von Ansteckungen mit
der Delta-Variante des Coronavirus und gleichzeitig
stark ansteigende Inzidenzen von Ansteckungen mit der
Omikron-Variante bestimmt. Auch geimpft und mit
Hygienemalnahmen wdren die Teilnehmenden bei der
Anreise und der Durchfihrung einer Prasenzverhandlung
einem erhohten Infektionsrisiko ausgesetzt gewesen.

Daher entsprach die Situation nach Auffassung der
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Kammer der in G1/21 genannten, und die Bedenken der
Beschwerdegegnerin bezltglich der Einschrankung ihrer
Mbéglichkeiten, an einer Prasenzverhandlung

teilzunehmen, erschienen berechtigt.

Weiter wies die vorliegende Beschwerdesache keine
rechtlichen oder technischen Besonderheiten auf, die
die Kammer hatten annehmen lassen, ein angemessener
Vortrag seitens der Verfahrensbeteiligten koénne nur im
Rahmen einer Préasenzverhandlung gewdhrleistet werden.
Auch war nicht erkennbar, weshalb das Format einer
Videokonferenz, wie von der Beschwerdefilhrerin geltend
gemacht, diese gegeniiber der Beschwerdegegnerin

benachteiligen wirde.

Die im Vorfeld ebenfalls von der Beschwerdefithrerin
vorgeschlagene (von der Beschwerdegegnerin allerdings
abgelehnte) Durchfihrung der Verhandlung im "Hybrid"-
Format, wobei die eine Partei in Prasenz und die andere
iber Videoverbindung zugeschaltet teilnehmen sollte
(s.o. Punkt XIV.), war im vorliegenden Fall
(Verhandlung mit Simultaniibersetzung) aufgrund der

technischen Gegebenheiten nicht mdéglich.

Der pauschale Hinweis auf Gepflogenheiten anderer
Stellen (Gerichte, Amter) kann nicht die eigene
Ermessensabwagung der Kammer im Hinblick auf die
Umstadnde des konkret vorliegenden Falls ersetzen

oder entkraften. Die Teilnahme an Konzert- oder
Sportveranstaltungen unterliegt der Freiwilligkeit und

ist daher ohnehin nicht vergleichbar.

Die von der Beschwerdefiihrerin beantragte Vertagung
auf einen spateren Zeitpunkt im Sommer erschien im
Interesse der grundsatzlich anzustrebenden Verfahrens-
erledigung in angemessener Zeit als nicht akzeptabel,

da die mindliche Verhandlung bereits einmal verlegt
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worden war und da auBerdem nicht absehbar war, zu
welchem Zeitpunkt die pandemische Lage tatsadchlich eine

Prasenzverhandlung zulassen wirde.

Auch der Wechsel in der Besetzung der Kammer (s.o.
Punkt XIX.) konnte keine Vertagung rechtfertigen.

Aus dem Vortrag der Beschwerdefiihrerin war nicht
ersichtlich, weshalb eine angemessene Vorbereitung der
mindlichen Verhandlung durch die Kammer in der neuen
Besetzung nicht hatte mdglich sein sollen. Insbesondere
ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Umbesetzung (auf
den die Beschwerdefiihrerin ihren Einwand gestitzt hat)
fir die zur Verfliigung stehende Vorbereitungszeit nicht

entscheidend.

Aufgrund dieser Erwagungen hat die Kammer ihr Ermessen
unter Art. 15a(l) VOBK dahingehend ausgelibt, die
mindliche Verhandlung als Videokonferenz anzuberaumen
und am Tag der Verhandlung selbst dem Antrag

der Beschwerdefiithrerin auf eine Vertagung nicht
stattzugeben. Da die Beschwerdefithrerin vollumfanglich
zu allen zu erdrternden Fragen vortragen konnte, blieb

das rechtliche Gehdr gewahrt.

Der diesbeziigliche Einwand der Beschwerdefiihrerin
gemaB Regel 106 EPU (s.o. Punkt XX. (ii)) wurde daher

in der mindlichen Verhandlung zuriickgewiesen.

Zulassung von Beweismitteln

Die Kammer stitzt sich in ihren oben ausgefiihrten
Entscheidungsgrinden auf keines der Schriftstiicke
D6 oder D18-D24, so dass es nicht erforderlich war,
Uber den Antrag der Beschwerdefilhrerin auf deren

Nichtzulassung zu entscheiden.
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Entscheidungsformel
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