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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende legten
jeweils frist- und formgerecht Beschwerde gegen die auf
den 14. Januar 2019 datierte Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit welcher das européadische
Patent 2 536 442 unter Beriicksichtigung der von der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen in geanderter Fassung aufrechterhalten

wurde.

Der Einspruch richtete sich gegen das Streitpatent im
gesamten Umfang und stitzte sich auf Artikel 100 a) und
54 EPU (Neuheit).

In einer auf den 5. Februar 2021 datierten Mitteilung
nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 teilte die Kammer den
Parteien ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und
Rechtlage mit, wonach die Beschwerde der
Patentinhaberin voraussichtlich erfolgreich sein
dirfte.

Mit Schriftsatz vom 25. Februar 2020 verzichtete die
Einsprechende auf eine Durchfiihrung der von ihr
hilfsweise beantragten mindlichen Verhandlung und
stimmte einer Fortsetzung des Verfahrens als

schriftliches Verfahren zu.

Die Patentinhaberin beantragte zuletzt,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
das Patent in erteilter Fassung (Hauptantrag)
aufrechtzuerhalten

oder, hilfsweise,



VI.

VII.

Die
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das Patent in geadnderter Fassung auf Basis der
Hilfsantrdge 1 bis 4 aufrechtzuerhalten, wobei der
Hilfsantrag 1 der mit der angefochtenen
Entscheidung aufrechterhaltenen Fassung des Patents
entspricht, so dass Hilfsantrag 1 gleichbedeutend
mit einer Zurickweisung der Beschwerde der
Einsprechenden ist, und die Hilfsantrage 2 bis 4
erstmalig mit der Beschwerdeerwiderung vom

30. September 2019 eingereicht wurden.

Einsprechende beantragte zuletzt,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

das Patent zu widerrufen sowie

hilfsweise die Zurickverweisung der Angelegenheit
an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung der
Prifung des Einspruchs im Umfang der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit der Unteranspriche des

Patents.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet:

"Aufnahmebehalter (10) fir arztliche, insbesondere

zahnarztliche Instrumente (4),

wobeil der Behdlter (10) zur Verwendung in einem
Wiederaufbereitungsgerat (1) vorgesehen ist,
welches eine Kammer (3) zur Aufnahme des Behalters
(10) sowie Mittel zum Desinfizieren, Sterilisieren
und/oder Pflegen der Instrumente (4) aufweist,
wobel der Behdlter (10) derart gestaltet ist, dass
er von einem Transportzustand, in dem der Behalter
(10) geschlossen ist, in einen Pflegezustand, in
dem der Behdlter (10) derart gedffnet ist, dass
darin angeordnete Instrumente (4) zuganglich sind,

iberfihrbar ist, und
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wobei der Behalter (10) derart mit dem
Wiederaufbereitungsgerat (1) koppelbar ist, dass
dieses in der Lage ist, den in die Kammer
eingesetzten Behdlter (10) wahlweise von dem
Transportzustand in den Pflegezustand bzw.

umgekehrt zu uberfihren,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Behalter (10) zumindest ein Fenster (14,
15) aufweist, welches durch das
Wiederaufbereitungsgerat (1) wahlweise gedffnet

oder geschlossen werden kann."

Anspruch 7 gemall Hauptantrag lautet:

"System zum Desinfizieren, Sterilisieren und/oder
Pflegen von &arztlichen, insbesondere zahndrztlichen

Instrumenten mit

einem Wiederaufarbeitungsgerat (1), welches eine
Kammer (3) zur Aufnahme der Instrumente (4) sowie
Mittel zum Desinfizieren, Sterilisieren und/oder
Pflege von in der Kammer (3) befindlichen
Instrumenten (4) aufweist,

sowie einer von dem Wiederaufarbeitungsgerat (1)
trennbaren Halterung zur Anordnung der Instrumente
(4) in der Kammer (3) des Wiederaufarbeitungsgerats

(1)

dadurch gekennzeichnet, dass

die Halterung als Behalter (10) gemdR einem der

vorherigen Anspriche ausgebildet ist."

In dieser Entscheidung werden die folgenden Dokumente

erwahnt:

A2: EP 0 638 298 Al;
A3: EP 0 937 441 Al;
Ad4: DE 31 17 264 Al.
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X. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien,

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.

Entscheidungsgriunde

1. Verfahrensrechtliche Aspekte

1.1 Die vorliegende Entscheidung ergeht unter Aufhebung des
fur den 22. Juli 2021 anberaumten Termin zur mindlichen
Verhandlung im schriftlichen Verfahren ohne mindliche
Verhandlung gemall Artikel 12 (8) VOBK 2020.

1.2 Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage der zu
Uberprifenden angefochtenen Entscheidung und des
umfanglichen schriftsatzlichen Vorbringens der Parteien
unter Wahrung deren Rechte gemal Artikel 113 und 116

EPU entscheidungsreif.

1.3 Der von der Patentinhaberin hilfsweise gestellte Antrag
auf mindliche Verhandlung kommt angesichts des
Ausspruches dieser Entscheidung in Form der Stattgabe
der Beschwerde auf der Basis des mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrags nicht

zum Tragen.

1.4 Die Einsprechende hat sich mit ihrem Schriftsatz wvom
25. Februar 2021 ausdricklich mit einer Fortsetzung des
Verfahrens als schriftliches Verfahren einverstanden

erklart.

1.5 Nachdem die von der Kammer in der Mitteilung geméal
Artikel 15 (1) VOBK 2020 dargelegte vorlaufige Meinung
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von der Einsprechenden, abgesehen von der Frage der
Berlicksichtigung des neuen Einspruchsgrundes der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit, zu der sie auf die
vorgenannte Mitteilung weiter vortrug, weder weiter
kommentiert noch bestritten wurde, sieht die Kammer -
nachdem sie erneut alle relevanten Aspekte in Bezug auf
diese Fragen berilicksichtigt hat - keinen Grund, von
ihren in der Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020
getroffenen Feststellungen abzuweichen und bestatigt

diese, wie im folgenden nédher dargestellt.

Hauptantrag - Patent wie erteilt - Neuheit (Artikel 100
a) und 54 EPU)

Dokument A2 bzw. A3

In der angefochtenen Entscheidung wurde auf Seite 6,
Absatz 3, richtigerweise und von den Parteien auch
unbestritten festgehalten, dass die Dokumente A2 und A3
sich sehr ahnlich sind und beinahe identische
Offenbarungen beinhalten. Die folgende Grinde gelten

daher gleichermalen fir die Dokumente A2 und A3.

Die Patentinhaberin rigte die Feststellung der

angefochtenen Entscheidung, dass Dokument A2 bzw. A3

offenbare, dass
"der Behdlter (10) derart mit dem
Wiederaufbereitungsgerat (1) koppelbar ist, dass
dieses in der Lage ist, den in die Kammer
eingesetzten Behdlter (10) wahlweise von dem
Transportzustand in den Pflegezustand bzw.
umgekehrt zu uberfihren,"

und dass
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"ein Fenster (14, 15) des Behalters (10) durch das
Wiederaufarbeitungsgerat (1) wahlweise gedffnet

oder geschlossen werden kann."

Sie argumentierte, dass die in Dokument A2 bzw. A3
offenbarte Kassette 12 nicht derart an ein
Wiederaufarbeitungsgerat koppelbar sei, dass das
Wiederaufarbeitungsgerat in der Lage sei, die in die
Kammer eingesetzte Kassette wahlweise von dem
Transportzustand in den Pflegezustand bzw. umgekehrt zu
iberfihren. Vielmehr sei in den Ausfihrungsbeispielen
der Figuren 3 und 4 des Dokuments A2 bzw. A3
vorgesehen, dass die Klappe 20 der Kassette 12
automatisch beim Einschieben der Kassette 12 in die
Kammer 2 des Gerats 1 aufgeklappt werde. Die im
Dokument A2 bzw. A3 gezeigte Kopplung zwischen Kassette
und Wiederaufbereitungsgerat erfolge also dahingehend,
dass die Abdeckplatte automatisch beim Einschieben der
Kassette in die Kammer gedffnet sowie beim Entnehmen
der Kassette selbsttédtig geschlossen werde (vgl.
Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin, Seite 3,
Absatz 3, bis Seite 4 Absatz 1).

Sowohl in der angefochtenen Entscheidung als auch durch
die Einsprechende wurde demgegeniiber die Ansicht
vertreten, dass die Klappe des Ausfihrungsbeispiels,
wie auch in den Figuren 3 und 4 erkennbar sei, einen
Uberstand aufweise, wodurch ein automatisches Offnen
und SchlieBen der Offnungen anhand der Klappe mdglich
sei (vgl. Entscheidungsgriinde, Seite 5, letzter Absatz
bis Seite 6, Absatz 2, und Beschwerdeerwiderung der

Einsprechenden, Seite 7, Absatz 2 und 3).

Die Einsprechende vertrat ferner die Ansicht, dass es
angesichts des Wortlautes der oben genannten Merkmale

lediglich auf eine Eignung des Aufnahmebehadlters fir
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eine Einsetzbarkeit in ein generisches
Wiederaufarbeitungsgerat ankomme, sowie darauf, dass
der Aufnahmebehdlter die Eignung besitze, mit einem
generischen Wiederaufarbeitungsgerat koppelbar und von
diesem im eingesetzten Modus zwischen einen gedffneten
und einen geschlossenen Zustand Uberfihrbar zu sein
(vgl. Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden, Seiten 4

und 5, Ubergreifender Absatz).

Die Patentinhaberin verwies jedoch zurecht darauf, dass
eine notwendige Voraussetzung fir die objektive Eignung
der in A2 bzw. A3 gezeigten Kassette fur ein
Zusammenwirken mit einem Wiederaufarbeitungsgerat im
Sinne der Lehre des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag darin
besteht, dass diese Eignung zum Prioritdtstag des
Streitpatents flir den Fachmann hatte erkennbar sein
missen (vgl. Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin,
Seite 3, Absatz 4).

Das Dokument A2 (und entsprechend auch das Dokument A3)
offenbart eine Kassette 12 zur Aufnahme drztlicher
Instrumente in Zusammenhang mit einem konkreten
Ausfiihrungsbeispiel eines Gerats 1, das zur

Aufbereitung der Instrumente dient.

Das Dokument A2 bzw. A3 offenbart dabei die Kassette 12
ausschlieBlich mit einer Abdeckung der Offnungen 17,
die alternativ als Klappe 20 oder als Rollladenelement
realisiert ist und bei der die Abdeckung automatisch
beim Einschieben der Kassette 12 in die Kammer 2 des
Geradts 1 gedffnet sowie beim Entnehmen der Kassette 12
selbsttatig geschlossen wird (vgl. Dokument A2, Spalte
3, Zeile 45, Spalte 4, Zeile 20). Eine andere Form
eines Zusammenwirkens zwischen der Kassette 12 und dem
Gerat 1 ist dem Dokument A2 bzw. A3 nicht zu entnehmen

und es bleibt unklar, weshalb der Fachmann eine andere
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Form eines Zusammenwirkens unmittelbar und eindeutig
aus der Offenbarung des Dokuments A2 bzw. A3 hatte
erkennen koénnen. Der Fachmann entnimmt vielmehr
eindeutig, dass die in Dokument A2 bzw. A3 offenbarte
Kassette die Funktion des Offnens bzw. SchlieBens der
Abdeckung in sinnvoller Weise im wesentlichen nur durch

das offenbarte Zusammenwirken mit dem Gerat 1 erzielt.

Damit wird entgegen der Feststellung der angefochtenen
Entscheidung auf Seite 5, letzter Absatz, bis Seite 6,
Absatz 2, und der Darstellung der Beschwerdeerwiderung
der Einsprechenden auf der Seite 6, Absatz 1, bis Seite
7, eine Eignung der in den Dokumenten A2 und A3
offenbarten Kassette fiir ein wahlweises Offnen bzw.
SchlieBen durch das Wiederaufarbeitungsgerdt nicht
direkt und unmittelbar offenbart. Vielmehr ist der
Gegenstand von Anspruch 1 gemall Hauptantrag neu
gegenliber den Dokumenten A2 und A3 im Sinne des
Artikels 54 EPU.

Dokument A4

In Punkt E und G ihrer Beschwerdeerwiderung erneuerte
die Einsprechende ihren bereits im Einspruchsverfahren
vorgebrachten, jedoch in Hinblick auf die damalige
Entscheidung nicht in der angefochtenen Entscheidung
bericksichtigten Einwand, dass die Gegenstdnde von
Anspruch 1 und von dem auf Anspruch 1 zuriuckbezogenen
Anspruch 7 gemalR Hauptantrag nicht neu gegeniiber dem

Dokument A4 seien.

Entgegen des auf den Seiten 11 und 12, Ubergreifender
Absatz, in ihrer Beschwerdeerwiderung vorgetragenen
Verstandnisses der Einsprechenden ist unter dem Begriff
"Fenster" allerdings eine Offnung in einer Wand zu

verstehen, wogegen das Dokument A4 ausschlieRlich einen
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Schlitz einer Aufbewahrungskassette offenbart, der
durch ein Anheben einer Gehadusehalfte gegeniilber eine

weilteren Geh&dusehalfte erzielt wird.

Die Gegenstadnde von Anspruch 1 und Anspruch 7 gemal
Hauptantrag unterscheiden sich daher durch das Merkmal
"dass der Behadalter (10) zumindest ein Fenster (14, 15)
aufweist" von der Offenbarung des Dokuments A4 und sind
daher neu gegeniiber dem Dokument A4 im Sinne des
Artikels 54 EPU.

Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a)
und 56 EPU)

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung trug die Einsprechende
erstmalig den Einspruchsgrund der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit gemal Artikel 100 a) und
Artikel 56 EPU vor. Sie argumentierte, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 gemall Hauptantrag gegenuber
dem Dokument A2 bzw. A3 sowie gegeniiber dem Dokument
A4, sowie dass der Gegenstand von Anspruch 7 geméal
Hauptantrag gegeniiber dem Dokument A4 sowie dem
Dokument A2 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhe.

In der angefochtenen Entscheidung wurde unter Punkt 2.
der Sachverhaltsdarstellung zutreffend festgehalten,
dass die Einsprechende mit ihrem Einspruch den Widerruf
des Patents in vollem Umfang auf der Grundlage von
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 54 (1) und
(2) EPU beantragt hatte. Damit war ausweislich der
angefochtenen Entscheidung lediglich der
Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit Gegenstand des

Einspruchsverfahrens.
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Mit ihrem Vortrag zur mangelnden erfinderischen
Téatigkeit brachte die Einsprechende einen neuen
Einspruchsgrund ein, der im Beschwerdeverfahren nur mit
dem Einverstandnis der Patentinhaberin geprift werden
darf (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9.
Auflage 2019, Kapitel V.A.3.1 h)). Ein solches

Einverstédndnis der Patentinhaberin liegt nicht wvor.

Soweit die Einsprechende ferner in ihrem auf den

19. Marz 2021 datierten Schriftsatz eine fehlende
erfinderische Tatigkeit der Unteranspriche des
Hauptantrags bemangelte, verwies sie auf ihren Vortrag
in der Einspruchsschrift und ihrer Beschwerdebegriindung
(vgl. Schriftsatz datiert auf den 19. Marz 2021, Seite
1, letzter Absatz, und Seite 2, erster Absatz). Die
Kammer weist darauf hin, dass auch in der
Beschwerdebegrindung zur erfinderischen Tatigkeit der
Unteranspriche lediglich nur auf die Einspruchsschrift
verwiesen wurde (vgl. Beschwerdebegrindung, in Punkt
IV., Seite 19, Absatz 3). Eine bloBe Bezugnahme auf das
Vorbringen im Einspruchsverfahren kann jedoch eine
sachgerechte Begrindung im Beschwerdeverfahren nicht
ersetzen, weil gemal Artikel 12 (3) VOBK 2020 (siehe
auch Artikel 12 (2) VOBK 2007) der gesamte Sachverhalt
mit der Beschwerdeerwiderung vorgelegt werden muss, das
heilt ohne alleinige Bezugnahme auf das vorherige

Verfahren.

Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit der
Unteranspriche ist daher gemaB Artikel 12 (4) VOBK 2007

im Verfahren nicht zu bericksichtigen.

Entsprechend ist der Antrag auf Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung, um die

Prifung des Einspruchs im Umfang der mangelnden
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erfinderischen Tatigkeit der Unteranspriche des

Hauptantrags fortzusetzen, unbegrundet.

Unabhangig davon wurde der Antrag auf Zurickverweisung
der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung erstmalig
mit dem auf den 19. Marz 2021 datierten Schriftsatz und
damit nach der Ladung zur mindlichen Verhandlung vom
22 . Oktober 2020 vorgelegt. Die Einsprechende hat es
entgegen der Erfordernisse des Artikels 13 (2) VOBK
2020 versaumt, zu einem Vorliegen auBergewdhnlicher
Umsténde, die eine Anderung ihres Beschwerdebegehrens
rechtfertigen kénnten, vorzutragen, so dass der Antrag
auf Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung bereits deshalb unberiicksichtigt zu
bleiben hat.

Riickzahlung der BeschwerdegeblUhr

Die Einsprechende hatte ihren Antrag auf miindliche

Verhandlung mit Schriftsatz vom 25. Februar 2021 und
damit innerhalb eines Zeitraums von einem Monat nach
der auf den 5. Februar 2021 datierten Mitteilung der

Beschwerdekammer zurickgenommen.

Die Entscheidung der Kammer ergeht nunmehr im
schriftlichen Verfahren, ohne dass eine miindliche
Verhandlung stattgefunden hat, siehe dazu auch Punkt 1.

oben.

Die Vorraussetzungen der Regel 103 (4) (c) EPU fir eine
Zurickzahlung von 25% der von der Einsprechenden

gezahlten Beschwerdegebihr liegen damit vor.

Es bestehen dagegen keine Grinde dafir, dass nach

Regel 103 (4) c) EPU auch eine Zuriickzahlung von 25%
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der von der Patentinhaberin gezahlten Beschwerdegebihr

anzuordnen ware.

Die Kammer sieht fir den vorliegenden Fall durchaus
eine Ahnlichkeit zu dem Sachverhalt der Entscheidung

T 488/18. Die Kammer folgt jedoch nicht den Erwdgungen
der T 488/18, sondern teilt vielmehr die in Punkt 4.1
der Entscheidungsgriinde T 755/15 dargestellte
Auffassung, dass Regel 103 (4) c¢) EPU so zu verstehen
ist, dass die dortige Regelung einem Beteiligten, der
zunachst eine mindliche Verhandlung vor der Kammer
beantragt hatte, einen Anreiz bietet, einen solchen
Antrag in einem spadteren Stadium des
Beschwerdeverfahrens zu idberdenken, und eine teilweise
Rlickerstattung der Beschwerdegebihr an diesen
Beteiligten vorsieht fiur den Fall, dass er seinen

friheren Antrag aufgibt.

Die Kammer ist davon ilberzeugt, dass ein Beteiligter,
der sich gegeniiber dem von Regel 103 (4) c) EPU
gebotenen Anreiz passiv verhalt, nicht von einer
Rlickerstattung der Beschwerdegebiihr aufgrund der aktive
Vorgehensweise eines anderen Verfahrensbeteiligten
profitieren kann. Das mit Regel 103 (4) c) EPU
geschaffene Gebilhrenerstattungssystem setzt vielmehr
nach Uberzeugung der Kammer grunds&dtzlich voraus, dass
der von einer anteiligen Rilckzahlung der
Beschwerdegebiihr nutznieBende Beteiligte selber durch
eine Verfahrenshandlung aktiv dazu beigetragen hat,
dass von der Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung

abgesehen werden konnte.

Der Umstand, dass ein gestellter Antrag auf hilfsweise
mundliche Verhandlung deshalb prozessual nicht wirksam
ist, weil, wie im vorliegenden Fall, die

Patentinhaberin bereits mit ihrem Hauptantrag, also
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einem hoherrangigen Antrag, erfolgreich ist, kann

keinen solchen aktiven Beitrag darstellen.

In diesem Zusammenhang weist die erkennende Kammer
darauf hin, dass sie in anderer Besetzung bereits
grundsatzlich Einverstandnis mit der in den Punkten 4.5
bis 4.6 dargestellten Auffassung gezeigt hat (vgl. dazu
T 191/17, Punkt 7.7 der Entscheidungsgriinde, und

T 2698/17, Punkt 6.6 der Entscheidungsgriinde) .

Die Rucknahme auf Antrag auf mindliche Verhandlung
durch die Einsprechende erlaubt daher keine anteilige
Rlickerstattung der Beschwerdegebithr nach Regel 103 (4)

c) EPU an die Patentinhaberin.

Weitere Hilfsantrdge

Angesichts der oben dargestellten Entscheidungsgriinde
eribrigt sich eine Entscheidung zu den weiteren

Hilfsantrdge der Patentinhaberin.

Ergebnis

Die Patentinhaberin konnte in iberzeugender Weise die
Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur
mangelnden Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 wie
erteilt darlegen. Anspriche 1 und 7 wie erteilt sind

zudem neu gegenuber dem Dokument A4.

Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit

wird nicht im Verfahren berilicksichtigt.
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Der von der Einsprechenden hilfsweise gestellte Antrag
auf Zurickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung bleibt unbericksichtigt

Damit ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
der Einspruch muss zurickgewiesen werden, was einer
Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung

entspricht.

Die Voraussetzungen der Regel 103 (4) c¢) EPU liegen fur
die Einsprechende vor, weshalb die von der
Einsprechenden gezahlte Beschwerdegebihr zu 25%

zurlickzuerstatten ist.

Die Vorraussetzung der Regel 103 (4) c) EPU liegen
dagegen fir die Patentinhaberin nicht vor, weshalb der
Patentinhaberin keine anteilige Rickzahlung der

Beschwerdegebuhr zusteht.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

1.
2. Das Patent wird in unveranderter Form aufrechterhalten.
3. Die von der Einsprechenden gezahlte Beschwerdegebihr

wird zu 25% zurlickerstattet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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A. Chavinier-Tomsic I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



