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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin

(Beschwerdefiihrerin I), sowie die Beschwerden der
Einsprechenden 1 und 2 (Beschwerdefithrerinnen II und
III) richten sich gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung betreffend das europadische Patent
EP 1 874 821 mit dem Titel "Kombination von AntikdOrpern
mit Glukokortikoiden zur Behandlung von Krebs", wonach
das Streitpatent in gednderter Fassung, gemal dem

Hauptantrag, die Erfordernisse des EPU erfullt.

Die Einspruchsabteilung befand, dass die Einspriiche
zuldssig waren. Das Dokument "D35/35a/35b" (siehe Punkt
XVI., unten) stelle keinen Stand der Technik nach
Artikel 54 (2) EPU dar. Weiter befand die
Einspruchsabteilung, dass das Patent in gednderter
Fassung ("neuer Hauptantrag") und die Erfindung, die es
zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU
geniigten, insbesondere den Erfordernissen der Regel 80
EPU, des Artikels 123 (2) und (3) EPU, der Artikel 83
und 84 EPU, sowie der Artikel 54 und 56 EPU.

Anspruch 1 des Patents in geadnderter Fassung, wie von

der Einspruchsabteilung flir gewdhrbar erachtet, lautet:

"l. Ein oder mehrere Glukokortikoid(e) zur Anwendung in
einem Verfahren zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung wvon
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper (n) (trAK),

wobeil der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper jeweils mindestens eine

Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
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Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cb2, CD3, CDh4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen

und

wobeil das Glukokortikoid zeitlich vor oder gleichzeitig

zu dem/den Antikdrper (n) verabreicht wird."

Dieser Anspruch ist der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1

der Zwischenentscheidung T 956/19 vom 17. Februar 2023.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 (als Hilfsantrag 7 mit der
Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019 eingereicht)

lautet:

"l. Ein oder mehrere Glukokortikoid(e) zur Anwendung in
einem Verfahren zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung wvon
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikérper (n) (trAK), wobei der/die
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
AntikoOrper jeweils mindestens eine Spezifitat gegen
Tumorantigen und gegen einen CD-Marker, der ausgewahlt
ist aus der Gruppe bestehend aus CD2, CD3, CD4, CD5,
CDo6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen und

wobeil das Glukokortikoid zeitlich vor oder gleichzeitig
zu dem/den Antikdrper (n) verabreicht wird und wobei das
Glukokortikoid intraperitoneal, intravends,
intraarteriell, intramuskular, intradermal, subkutan,
intratumoral oder selektiv in bzw. Uber ein definiertes

Organ verabreicht wird."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 3 (als Hilfsantrag 2 mit der
Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019 eingereicht)

lautet:
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"l. Ein Glukokortikoid zur Anwendung in einem Verfahren
zur Verminderung der unspezifischen Zytokinfreisetzung
bei der Behandlung von Krebserkrankungen und
Tumorerkrankungen mit einem immunstimulierenden
trifunktionellen, bispezifischen Antikorper (trAK),
wobel der immunstimulierende trifunktionelle,
bispezifische Antikorper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cb2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweist
und wobei das Glukokortikoid zeitlich vor oder

gleichzeitig zu dem AntikoOrper verabreicht wird."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 4 (als Hilfsantrag 3 mit der
Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019 eingereicht)
lautet:

"l. Ein oder mehrere Glukokortikoid(e) zur Anwendung in
einem Verfahren zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung von
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdérper (n) (trAK), wobei der/die
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
AntikoOrper jeweils mindestens eine Spezifitat gegen
Tumorantigen und gegen einen CD-Marker, der ausgewahlt
ist aus der Gruppe bestehend aus CD2, CD3, CD4, CD5,
CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen und wobei das
Glukokortikoid aus der Gruppe, bestehend aus Prednison,
Methylprednisolon, Triamcinolon, Betamethason,
Dexamethason, Cortisonacetat, Prednyliden, Deflazacort,
Cloprednol, Fluocortolon und Budenosid, ausgewahlt

ist."
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Anspruch 1 von Hilfsantrag 5 (als Hilfsantrag 4 mit der
Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019 eingereicht)
lautet:

"l. Dexamethason zur Anwendung in einem Verfahren zur
Verminderung der unspezifischen Zytokinfreisetzung bei
der Behandlung von Krebserkrankungen und
Tumorerkrankungen mit einem oder mehreren
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
Antikorper (n) (trAK),

wobeil der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdérper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cb2, Cb3, Cbh4, CD5, CD6, CD8, CD2Z28 und CD44,

aufweisen."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 6 (als Hilfsantrag 5 mit der
Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019 eingereicht)
lautet:

"l. Ein oder mehrere Glukokortikoid(e) zur Anwendung in
einem Verfahren zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung von
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikérper (n) (trAK), wobei der/die
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
AntikoOrper jeweils mindestens eine Spezifitat gegen
Tumorantigen und gegen einen CD-Marker, der ausgewdhlt
ist aus der Gruppe bestehend aus CD2, CD3, CD4, CD5,
CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen und wobei das
Glukokortikoid zeitlich vor oder gleichzeitig zu dem/
den Antikorper (n) verabreicht wird und aus der Gruppe,
bestehend aus Prednison, Methylprednisolon,

Triamcinolon, Betamethason, Dexamethason,
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Cortisonacetat, Prednyliden, Deflazacort, Cloprednol,

Fluocortolon und Budenosid, ausgewahlt ist."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 7 (als Hilfsantrag 6 mit der
Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019 eingereicht)
lautet:

"1l. Dexamethason zur Anwendung in einem Verfahren zur
Verminderung der unspezifischen Zytokinfreisetzung bei
der Behandlung von Krebserkrankungen und
Tumorerkrankungen mit einem oder mehreren
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
Antikorper(n) (trAK),

wobel der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cbz2, CD3, CDh4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen
und wobei das Dexamethason zeitlich vor oder
gleichzeitig zu dem/den Antikdrper (n) verabreicht

wird."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 8 (als Hilfsantrag 8 mit der
Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019 eingereicht)
lautet:

"l. Ein oder mehrere Glukokortikoid(e) zur Anwendung in
einem Verfahren zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung von
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikorper (n) (trAK),

wobel der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-

Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
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cb2, CD3, CDh4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen
und wobei das Glukokortikoid zeitlich vor oder
gleichzeitig zu dem/den Antikérper (n) verabreicht wird
und wobei das Glukokortikoid intravends oder

intraarteriell verabreicht wird."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 9 (als Hilfsantrag 9 mit der
Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019 eingereicht)

lautet:

"l. Ein oder mehrere Glukokortikoid(e) zur Anwendung in
einem Verfahren zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung wvon
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper (n) (trAK),

wobel der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cb2, CD3, CDh4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen
und wobei das Glukokortikoid zeitlich vor oder
gleichzeitig zu dem/den Antikérper (n) verabreicht wird,
und wobei das Glukokortikoid intravends verabreicht

wird."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 10 (als Hilfsantrag 10 mit
der Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019

eingereicht) lautet:

"l. Ein oder mehrere Glukokortikoid(e) zur Anwendung in
einem Verfahren zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung wvon
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,

bispezifischen Antikdrper (n) (trAK),
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wobel der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cb2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen
und wobei das Glukokortikoid zeitlich vor oder
gleichzeitig zu dem/den Antikérper (n) verabreicht wird
und

wobei die gegen das Tumorantigen gerichtete Wirkung
des/der immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper (s) nicht beeintrachtigt

wird."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 11 (als Hilfsantrag 11 mit
der Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2019

eingereicht) lautet:

"1l. Dexamethason zur Anwendung in einem Verfahren zur
Verminderung der unspezifischen Zytokinfreisetzung bei
der Behandlung von Krebserkrankungen und
Tumorerkrankungen mit einem oder mehreren
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
Antikorper(n) (trAK),

wobel der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cb2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen
und

wobei das Dexamethason intravends und zeitlich vor oder
gleichzeitig zu dem/den Antikdérper (n) verabreicht

wird."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 12 (mit dem Schreiben vom

22. September 2022 eingereicht) lautet:
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"l. Dexamethason zur Anwendung in einem Verfahren zur
Verminderung der unspezifischen Zytokinfreisetzung bei
der Behandlung von Krebserkrankungen und
Tumorerkrankungen mit einem oder mehreren
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
Antikorper (n) (trAK),

wobel der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdérper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cb2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen
und

wobeil das Dexamethason intraperitoneal, intravends,
intraarteriell, intramuskular, intradermal, subkutan,
intratumoral oder selektiv in ein definiertes Organ

verabreicht wird".

Anspruch 1 von Hilfsantrag 13 (mit dem Schreiben wvom

22. September 2022 eingereicht) lautet

"l. Dexamethason zur Anwendung in einem Verfahren zur
Verminderung der unspezifischen Zytokinfreisetzung bei
der Behandlung von Krebserkrankungen und
Tumorerkrankungen mit einem oder mehreren
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
Antikorper (n) (trAK),

wobeil der/die immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdérper jeweils mindestens eine
Spezifitat gegen Tumorantigen und gegen einen CD-
Marker, der ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
cb2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD8, CD28 und CD44, aufweisen
und wobei Glukokortikoid intraperitoneal, intravends,
intraarteriell, intramuskular, intradermal, subkutan,
intratumoral oder selektiv in bzw. Uber ein definiertes

Organ verabreicht wird."
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Auf folgende Dokumente wird in der vorliegenden

Entscheidung Bezug genommen:

D35a: "Immunologische Aktivierungsparameter bei
Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom unter
Therapie mit dem bispezifischen AntikOrper Removab",
Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades
der Medizin der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz
dem Fachbereich Medizin vorgelegt von Martin Sebastian
(Tag der Promotion 22. Februar 2005), Seiten 1-58

D35: Schmutztitel, sowie Seiten 2 bis 4, 14, 19, 20,
23, 42 bis 49 und 60 der D35a, 17 Seiten

D35b: D35a sowie zusatzlich die "Danksagung" und der

Lebenslauf des Herrn Sebastian, 60 Seiten

Im weiteren wird auf das "Dokument D35" oder die
"Dissertation" verwiesen, wobei die vollstandige
Dissertation, wie in D35a oder D35b wiedergegeben,

gemeint ist.

Eine erste mindliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer fand am 13. Januar 2023 statt. In
dieser Verhandlung entschied die Kammer iiber Teile der
Beschwerde. Die schriftliche Begriindung erfolgte in
einer auf den 17. Februar 2023 datierten
Zwischenentscheidung, T 956/19 (im Folgenden:
"Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023"). Die

Entscheidungsformel hat folgenden Wortlaut:

"l. Die Beschwerde der Beschwerdefiihrerin I
(Patentinhaberin) ist zulassig.
2. Die Einspriche der Einsprechenden 1 und 2

(Beschwerdefithrerinnen II und III) sind zuléassig.
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3. Der Hilfsantrag 1 (Aufrechterhaltung des Patents in
der von der Einspruchsabteilung gemal ihrer
Zwischenentscheidung als patentfahig erachteten
Fassung) ist nicht gewahrbar.

4. Das schriftliche Verfahren wird wieder aufgenommen."

Daraufhin erlieB die Kammer eine neue Ladung zur
mindlichen Verhandlung, der eine Mitteilung gemaRB
Artikel 15 (1) VOBK beigefligt war. In dieser Mitteilung
wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass sich die
Zusammensetzung der Kammer wegen der zwischenzeitlichen
Versetzung von Herrn P. de Heij in den Ruhestand
gedndert habe. In Ubereinstimmung mit dem
Geschaftsverteilungsplan der Technischen
Beschwerdekammern flir das Jahr 2023 sei Herr P. de Heij
durch Frau M. Blasi als rechtskundiges Mitglied ersetzt

worden.

Mit Schreiben vom 21. Juni 2023 beantragte die
Beschwerdefiithrerin I gemaB Artikel 8 (1), Satz 1, VOBK
eine erneute miindliche Verhandlung zum Gegenstand der
Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 vor der

Kammer in ihrer seither geanderten Zusammensetzung.

Mit Schreiben vom 7. November 2023 beantragte die
Beschwerdefiithrerin II eine Bestatigung der Kammer, dass
diese an ihre am 13. Januar 2023 mindlich getroffenen
und in der Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023
wiedergegebenen Entscheidungen gebunden sei (in
Ubereinstimmung mit Artikel 8 (2) VOBK). Weiter
beantragte sie eine weitere vorlaufige Stellungnahme
der Kammer, in der diese angebe, ob dem Antrag der
Beschwerdefihrerin I auf eine erneute miindliche
Verhandlung zum Gegenstand der Zwischenentscheidung vom

17. Februar 2023 stattgegeben werde oder nicht.
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XXT. Die Kammer erlieR am 15. November 2023 eine Mitteilung
gemal Artikel 15 (1) VOBK. Zu den im Schreiben vom
7. November 2023 der Beschwerdefiihrerin II gestellten
Antrdgen bemerkte die Kammer, dass "[e]ine
Vorabentscheidung zu dieser Rechtsfrage in Form der
beantragten 'Bestdtigung' [...] vorliegend weder im
Hinblick auf die Gewdhrung des rechtlichen Gehdrs
méglich noch gerechtfertigt [ist]. Es besteht nach
Auffassung der Kammer auch kein Anlass fir eine
zusdtzliche miindliche Verhandlung zur Diskussion der
Anwendung des Artikels 8 (1) oder (2) VOBK. Die Kammer
erachtet die zu kldrende Rechtsfrage als nicht
komplex...". Weiter fihrte die Kammer aus, dass " [w]ie
bereits aus der Mitteilung der Kammer vom 8. Mai 2023
hervorgeht (siehe die Punkte 1 und 4), ist die Kammer
der vorldufigen Auffassung, dass sie in Einklang mit
Artikel 8 (2) VOBK in ihrer am 2. Midrz 2023 gednderten
Zusammensetzung an die Zwischenentscheidung vom
17. Februar 2023 gebunden ist."

XXTIT. Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am
27. Februar 2024 und 28. Februar 2024 wie vorgesehen
statt. Wahrend dieser mindlichen Verhandlung reichte
die Beschwerdefiihrerin I zwel separate Einwande nach
Regel 106 EPU ein, einen am 27. Februar 2024, nachdem
die Kammer mitgeteilt hatte, dass sie an die
Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 gebunden sei
und die Parteien daher auch nicht zu den darin
entschiedenen Punkten hoéren werde, und einen am
28. Februar 2024. Die Kammer wies beide Einwande

zurick.

XXIII. Der am 27. Februar 2024 eingereichte Einwand nach
Regel 106 EPU lautete wie folgt:
"Wir erheben hiermit eine Riige gemdB Regel 106 EPU als

Voraussetzung fiir einen Antrag auf Uberpriifung
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(Art. 112a(2) (c)/(d) EPU) wegen eines schwerwiegenden
Verfahrensmangels, insbesondere der Verletzung des
rechtlichen Gehérs der Patentinhaberin nach

Artikel 113(1) EPU.

Insbesondere wurde die Patentinhaberin nicht, wie durch
Artikel 8(1) VOBK vorgeschrieben, von der
Beschwerdekammer dariber unterrichtet, dass auf Antrag
eine erneute mindliche Verhandlung vor der Kammer 1in
ihrer neuen Zusammensetzung stattfindet. Auch unserem
expliziten schriftlichen Antrag auf eine de novo
miindliche Verhandlung vor der Kammer in ihrer neuen
Zusammensetzung vom 21. Juni 2023, wiederholt wé&hrend
der heutigen miindlichen Verhandlung, wurde nicht
stattgegeben und diesem schwerwiegenden

Verfahrensmangel nicht abgeholfen.

Durch die Zurlickweisung unseres Antrages, eine erneute
miindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer in ihrer
neuen Zusammensetzung durchzufihren, wurde das Recht
der Patentinhaberin auf rechtliches Gehdér gemils

Artikel 113(1) EPU verletzt, da ihr verwehrt wurde, 1hr

Vorbringen dem neuen Mitglied vorzutragen".

Der am 28. Februar 2024 eingereichte Einwand nach
Regel 106 EPU lautete wie folgt:

"Wir erheben hiermit eine Riige nach Regel 106 EPU, da
aufgrund der Zurilickweisung unseres Antrags zur Neuheit
des Hilfsantrags 2 vortragen zu diirfen, unser Recht auf

rechtliches Gehér nach Artikel 113 EPU verwehrt wurde".

Am Ende der mindlichen Verhandlung verkiindete die

Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.
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Die Argumente der Beschwerdefithrerin I kd&nnen

folgendermaBen zusammengefasst werden:

Antrag der Beschwerdefiihrerin I iliber eine miindliche

Verhandlung de novo

Die Kammer habe gegen Artikel 8 (1) VOBK verstoBen, da
sie die Beteiligten nicht unterrichtet habe, dass auf
Antrag eine erneute miundliche Verhandlung vor der
Kammer in ihrer neuen Zusammensetzung stattfinden
wirde. Den Entscheidungen T 862/98 und T 1652/08 sei zu
entnehmen, dass Artikel 8 (1) VOBK zwingend sei und dem
nachfolgenden Absatz vorgehe. Absatz 2 sei im Lichte
von Absatz 1 zu lesen und bilde eine Kaskade. Daher
gelte eine Beschwerdesache nur dann als entschieden
oder endgliltig (res judicata), wenn es nach einer
Entscheidung nicht zu einer erneuten mindlichen
Verhandlung komme. Andernfalls sei eine bereits
ergangene Zwischenentscheidung aufzuheben. Das
rechtliche Gehor der Beschwerdefiihrerin I wirde
verletzt, sollte ihr verwehrt werden, vor der Kammer in
ihrer neuen Zusammensetzung zu den Punkten, die
Gegenstand der Zwischenentscheidung vom

17. Februar 2023 gewesen seien, vollumfadnglich
vorzutragen. Es gelte der Grundsatz der Einheitlichkeit
der Verhandlung, weshalb die Beschwerdefiihrerin I einen
Anspruch darauf habe, zu allen Punkten vortragen zu
dirfen. Der Anspruch auf rechtliches Gehor erfordere
eine Endentscheidung, die vom gesamten Spruchkorper

getroffen werde.
Einwand gemdB Regel 106 EPU vom 27. Februar 2024
Threm expliziten schriftlichen Antrag auf eine

miindliche Verhandlung de novo vor der Kammer in der

geanderten Besetzung sei nicht stattgegeben worden. Thr
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sei folglich keine Moglichkeit gegeben worden, zu den
in der miindlichen Verhandlung vom 13. Januar 2023
verhandelten Gegenstanden vor der Kammer in ihrer
geanderten Zusammensetzung vorzutragen. Dies sei eine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor nach

Artikel 113 (1) EPU.

Hilfsantrag 2

Erfinderische Tidtigkeit

Der Hilfsantrag 2 wurde in Reaktion auf den Vortrag der
Beschwerdefilhrerinnen II und III zur mangelnden Neuheit
von Hilfsantrag 1 (geadnderte Fassung des Patents wie
von der Einspruchsabteilung fiir gewahrbar erachtet)

gegenliber Dokument D35 eingereicht.

Die Anspriiche des Hilfsantrags 2 unterscheiden sich von
denjenigen des Hilfsantrags 1 darin, dass das weitere
Merkmal "und wobei das Glukokortikoid intraperitoneal,
intravends, intraarteriell, intramuskular, intradermal,
subkutan, intratumoral oder selektiv in bzw. iUber ein

definiertes Organ verabreicht wird" aufgenommen wurde.

Soweit das Dokument D35 als nachstliegender Stand der
Technik herangezogen werde, werde darauf hingewiesen,
dass das Dokument D35 ausdricklich auf Seite 48
(letzter Absatz) vermerke, dass "Riickschliisse auf eine
mégliche Anti-Tumor-Aktivitdt der Substanz sich hieraus

jedoch nicht ziehen [lassen]".

Es bleibe also nach der Lehre des Dokuments D35 vollig
ungewiss, ob eine solche kombinierte Therapie von
Glukokortikoiden und bispezifischen Antikdrpern die
erwiinschte Antitumor-Wirkung zeige. Irgendwelche

in vitro oder in vivo Daten mit Resultaten zur Wirkung
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auf Tumorzellen wirden gemaB Dokument D35 iberhaupt
nicht berichtet. Vielmehr fihre der Autor aus, dass bei
Pramedikation mit Dexamethason die gewlinschte
T-Zellaktivierung als Kernmerkmal der Wirksamkeit der

Antikorpertherapie nicht zu erfolgen scheine.

Insoweit gebe auch das Dokument D35 keine Hinweise, die
den beanspruchten Erfindungsgegenstand nahegelegt haben
kénnen. Im Gegenteil scheine Dokument D35 die
Befiirchtung des Fachmanns zu bestatigen, dass eine
verminderte Zytokinausschiittung auch die Wirksamkeit
des AntikoOrpers verringere. Vor diesem Hintergrund
hatte Dokument D35 den Fachmann ebenfalls nicht zu der

vorliegenden Erfindung fihren kdnnen.

Res judicata

Der Hinweis der Kammer, dass ihre Schlussfolgerung,
wonach es dem Gegenstand des Hilfsantrags 2 an der
erfinderischen Tatigkeit mangle, im Wesentlichen durch
das Prinzip der res judicata bedingt sei, deute auf
eine abwegige Anwendung dieses Prinzips hin. Die
Entscheidung T 167/93, Punkt 2.5, Buchstabe d), stelle
klar, dass eine Bindungswirkung unter anderem
voraussetze, dass aufgrund derselben Tatfragen
entschieden worden sei. Dies sei vorliegend nicht
gegeben. Die Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023
sei zur Frage der Neuheit und nicht der erfinderischen
Tatigkeit ergangen, betreffe den Gegenstand des
Hilfsantrags 1 und nicht denjenigen des Hilfsantrags 2,
und auch die ratio decidendi betrdfe nur die Zulassung
von verspatetem Vorbringen und beinhalte keine
Entscheidung in der Sache. Verwiesen werde auf die
Punkte 52 und 53 der Zwischenentscheidung vom

17. Februar 2023.
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Neuheit gegeniiber D35 und Einwand gemdB Regel 106 EPU
vom 28. Februar 2024

Im Verlauf der mindlichen Verhandlung sei ihr keine
Gelegenheit gegeben worden, sich zur Neuheit des
Gegenstands von Hilfsantrag 2 gegeniilber D35 zu auBern.
Sie habe sich auch zu den Unterschieden des Gegenstands
von Hilfsantrag 2 gegeniiber D35 nicht duBern kdnnen.
Zwecks Wahrung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehor
habe sie beantragt, dass die Neuheit des Gegenstands

des Hilfsantrags 2 gegeniber D35 zu diskutieren sei.

Da dem Antrag auf Diskussion der Neuheit des
Gegenstands des Hilfsantrags 2 gegeniber D35 nicht
stattgegeben worden sei, habe die Kammer den Anspruch
der Beschwerdefihrerin I auf rechtliches Gehor

verletzt.

Hilfsantrdge 3 bis 13

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Die Beschwerdefihrerin I hat sich weder im
schriftlichen Verfahren noch in der mindlichen
Verhandlung gesondert zur erfinderischen Tatigkeit
unter Bezugnahme auf technische Merkmale der Anspriiche
dieser Hilfsantrage geduRert. Ihr Vorbringen
diesbeziglich stitzte sie auf ihr Vorbringen in Bezug

auf Hilfsantrag 2.
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Hilfsantrag 10

Klarheit (Artikel 84 EPU)

Auch zur Klarheit des Hilfsantrags 10 machte die
Beschwerdefihrerin I keine schriftlichen oder mindlichen

AuBerungen.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerinnen II und III

konnen folgendermalen zusammengefasst werden:

Antrag der Beschwerdefiihrerin I liber eine miindliche

Verhandlung de novo

Artikel 8 (2) VOBK sei Ausdruck der Grundsatze der
Bindungswirkung von Entscheidungen bzw. res judicata
wie sie in der Rechtsprechung anerkannt seien, unter
anderen in den Entscheidungen G 12/91, T 699/99,

T 365/09, T 577/11, T 449/15 und T 466/20. Eine
ergangene Entscheidung einer Beschwerdekammer sei
wirksam und bindend und kénne nicht mehr von ihr
aufgehoben werden. Diesen Grundsatzen zufolge sei eine
neue Verhandlung uUber Gegenstande der
Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 nicht
moglich. Es stelle daher keine Verletzung des
rechtlichen Gehdrs der Beschwerdefihrerin I dar, ihr
die Wiederholung des Vortrags zu den bereits
entschiedenen Sach- und Rechtsfragen nicht zu erlauben.
Der Beschwerdefihrerin I sei unbenommen, sich zu den
noch nicht entschiedenen und daher zu besprechenden
Hilfsantrdgen zu aubBern. Die von der
Beschwerdefiithrerin I herangezogenen Entscheidungen
betrdfen eine andere Fallgestaltung. Eine von der
Beschwerdefilthrerin I vorgeschlagene Aufhebung der

Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 ware im
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Widerspruch zum res judicata Grundsatz und
Artikel 8 (2) VOBK.

Einwand gemdB Regel 106 EPU vom 27. Februar 2024

Die Zurickweisung des Antrags auf eine Verhandlung
de novo sei aus den gegen diesen Antrag vorgebrachten
Grlinden keine Verletzung des rechtlichen Gehors, daher

sel der Einwand ebenfalls zurilickzuweisen.

Hilfsantrag 2

Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Antrags sei
identisch mit dem des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 1,
mit Ausnahme des zusatzlichen Merkmals der
Verabreichungswege. Die erfinderische Tatigkeit misse
auf der Grundlage des Unterschieds zwischen dem
Gegenstand des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 1 und dem
des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 2 entschieden werden,
da ersterer nicht neu sei, wie aus der
Zwischenentscheidung der Kammer hervorgehe (res

judicata) .

Mit den angegebenen Verabreichungswegen sei keine
technische Wirkung verbunden, die eine erfinderische
Tatigkeit begriinden konne. Im Patent selbst heiBe es,
dass es keinerlei Einschrankungen hinsichtlich des
Verabreichungsweges gebe: "Hinsichtlich der Art und
Weise der Verabreichung sowohl des
Iimmunstimulatorischen Antikdrpers als auch des
Glukokortikoids bestehen erfindungsgemdfl keinerlei
EFinschrdnkungen. Daher kann sowohl das Glukokortikoid
als auch der Antikdrper intraperitoneal, systemisch

(intravenés oder intraarteriell), intramuskulédr,
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intradermal, subkutan, intratumoral oder aber auch
selektiv in bzw. lber ein definiertes Organ verabreicht
werden" (Patent, Absatz [0021]).

Hinsichtlich der Art der Verabreichung sowohl des
immunstimulierenden Antikorpers als auch des
Glukokortikoids gebe es erfindungsgemal keinerlei
Einschrankungen. Da keine technische Wirkung mit diesem
Verabreichungswegen verbunden sei, lage die technische
Aufgabe in der Bereitstellung eines spezifischen Wegs
der Verabreichung des Glukokortikoids in einem
Verfahren zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung von
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper(n). In der Tat umfasse die
Aufzadhlung der Verabreichungswege die tblichen und

damit naheliegenden Verabreichungswege.

Res judicata

Die Begrindung in Punkt 60. der Zwischenentscheidung
vom 17. Februar 2023, dass das Dokument D35 die
Anwendung mindestens eines anspruchsgemablen Antikdrpers
und eines anspruchsgemédRlen Glukokortikoids zur
Verminderung der unspezifischen Zytokinfreisetzung bei
der Behandlung und/oder Prophylaxe von
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen offenbare, sei

res judicata und bindend.

Neuheit gegeniiber Dokument D35 und Einwand gemdf Regel
106 EPU vom 28. Februar 2024

Eine von einer Kammer getroffene Entscheidung sei
wirksam und flir die Kammer bindend. Sie schlieBe jede
erneute Erdffnung der Debatte aus. Die Frage der

Neuheit des Gegenstands des Hilfsantrags 1 gegeniiber
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dem Dokument D35 sei entschieden und konne beim
Hilfsantrag 2 nicht erneut aufgeworfen und diskutiert

werden.

Die Beschwerdefihrerinnen II und III hatten zum Einwand
gemdaB Regel 106 EPU vom 28. Februar 2024 keine

Bemerkungen.

Hilfsantrdge 3 bis 13

Die Hilfsantrage seien nicht zum Verfahren zuzulassen,
u.a. weil sie: i) nicht beim Festlegen des
Beschwerdegegenstands eingereicht worden seien und ii)
well sie den von der Beschwerdefiihrerin I selbst

festgelegten Beschwerdegegenstand erweiterten.

Keine der in den Hilfsantragen vorgenommenen
Anderungen, weder einzeln noch in Kombination, seien
geeignet, die gegen den Hilfsantrag 1 erhobenen
Einwande auszuradaumen. Sowohl die erteilten Anspriiche
als auch die Anspriche der Hilfsantrédge kopierten
lediglich auf naheliegende Weise die Lehre der

Dissertation D35.

Hilfsantrag 10

Klarheit (Artikel 84 EPU)

Anspruch 1 sei unklar, weil das Merkmal, dass "die
gegen das Tumorantigen gerichtete Wirkung des/der
immunstimulierenden trifunktionellen, bispezifischen
Antikorper (s) nicht beeintrdchtigt wird", aufgenommen
wurde. Die Wirkung des AntikOrpers sei, abgesehen von
der Bindung an das Tumorantigen, nicht spezifiziert.
Natliirlich konnte diese Bindung auch zu anderen

Wirkungen fihren, die sich gegen die Tumorzelle, aber
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nicht gegen das Tumorantigen als solches richteten.
Eine grundlegende Unklarheit ergebe sich aus dem

Wortlaut der Anderung.

Die Beschwerdefiithrerin I beantragte gemal

Artikel 8 (1), Satz 1, VOBK eine erneute miindliche
Verhandlung zum Gegenstand der Zwischenentscheidung vom
17. Februar 2023 vor der Kammer in ihrer neuen
Zusammensetzung.

Die Beschwerdefiihrerinnen II und III beantragten die
Zurlickweisung des Antrags der Beschwerdefiihrerin I auf

eine mindliche Verhandlung de novo.

Die in der mindlichen Verhandlung vom 27. und
28. Februar 2024 gestellten Sachantrédge der Parteien
sind folgende:

Die Beschwerdefiihrerin I beantragte die
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung auf
der Grundlage des Hilfsantrags 2, der mit der
Beschwerdeerwiderung der Beschwerdefithrerin I wvom

16. Dezember 2019 als Hilfsantrag 7 eingereicht worden
war, oder, hilfsweise, auf der Grundlage eines der
Hilfsantrdge 3 bis 11, die mit der Beschwerdeerwiderung
der Beschwerdefiihrerin I vom 16. Dezember 2019 als
Hilfsantrdage 2 bis 6 und 8 bis 11 eingereicht worden
waren, oder eines der Hilfsantrdge 12 und 13, die mit
dem Schreiben vom 22. September 2022 eingereicht worden

waren.

Die Beschwerdefiihrerinnen II und III (Einsprechende 1
und 2) beantragten jeweils, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang
zu widerrufen.

Im Kontext des Vorbringens zur erfinderischen Tatigkeit

des Gegenstands der Anspriiche des Hilfsantrags 2 wurden
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von samtlichen Parteien Antradge auf Nichtzulassung bzw.

Zulassung bestimmter Argumentationslinien gestellt.

Entscheidungsgriunde

Antrag der Beschwerdefiihrerin I auf Abhaltung einer miindlichen

Verhandlung de novo

1. Dem Antrag der Beschwerdefiihrerin I auf Abhaltung einer
mindlichen Verhandlung de novo wurde aus nachfolgenden

Grinden nicht stattgegeben.

2. Artikel 8 (2) VOBK bestimmt, dass bei einer Anderung in
der Zusammensetzung der Kammer jedes neue Mitglied wie
die iUbrigen Mitglieder an getroffene
Zwischenentscheidungen gebunden ist.
Zwischenentscheidungen im Sinne dieser Bestimmung sind
Entscheidungen iber Teile der Beschwerde, aber nicht
iber die Beschwerdesache als Ganzes. Solche
Zwischenentscheidungen schlieBRen das
Beschwerdeverfahren nicht ab. Wurde lber alle Antrage
der Parteien und damit Uber die Beschwerde als Ganzes
entschieden, wird ein verhindertes Mitglied nicht
ersetzt (Artikel 8 (3) VOBK). Die Besetzung bleibt in

diesem Fall unverandert.

3. Artikel 8 (2) VOBK findet mithin Anwendung, wenn lber
eine Beschwerde in Teilen entschieden wurde, aber noch
keine das Beschwerdeverfahren insgesamt abschlieBende
Entscheidung getroffen wurde, wobei unerheblich ist, ob
die Zwischenentscheidungen in einer miindlichen
Verhandlung getroffen wurden oder im schriftlichen
Verfahren ergingen. Aus dem systematischen Zusammenhang
innerhalb von Artikel 8 VOBK geht somit hervor, dass
nach dessen Absatz 2 eine erneute mindliche Verhandlung

vor einer Kammer wegen einer Anderung in ihrer
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Zusammensetzung nach einer ersten mindlichen
Verhandlung nur zu Vorbringen mdglich und geboten ist,
iber das noch nicht entschieden wurde. Soweit in bzw.
nach einer ersten miindlichen Verhandlung iber den
Gegenstand einer Beschwerdesache bereits entschieden
wurde, ist die Kammer in ihrer danach geadnderten
Zusammensetzung an die zuvor ergangenen
Zwischenentscheidungen gebunden. Uber einen solchen
Gegenstand kann nicht erneut verhandelt werden.
Artikel 8 (2) VOBK ist insofern Ausdruck der allgemein
anerkannten Verfahrensprinzipien der Selbstbindung und

res judicata.

Die Selbstbindung besagt, dass eine Kammer an eine von
ihr mindlich verkiindete oder schriftlich erlassene
Entscheidung gebunden ist. Sie kann diese nicht wvon
sich aus andern oder aufheben (vgl. G 12/91, ABl. EPA
1994, 285, Nr. 2 der Grinde). Dies gilt auch fir
Teilentscheidungen (T 694/01, ABl. EPA 2003, 250, Nr.
2.10 der Grinde) und zwar nicht nur nach einer
Zurlickweisung an das Organ, dessen Entscheidung mit der
Beschwerde angefochten wurde (diesbeziiglich grundlegend
T 79/89, ABl. EPA 1992, 283, Nr. 3 der Grinde; T 21/89,
Nr. 3.1 der Grinde), sondern bei jeder spateren
Befassung der Kammer mit derselben Angelegenheit zur
weiteren Entscheidung, insbesondere auch nach
Zwischenentscheidungen, die in einem ersten
Verhandlungstermin getroffen wurden (siehe
beispielsweise hier T 152/95 vom 3. Juli 1996 und vom
20. Marz 1997; siehe weiter auch T 83/05 vom 8. Juli
2013, Nr. 6 der Grinde; T 1242/06 vom 8. Dezember 2015,
Nr. 6 der Griunde; T 2643/16, Nr. 9 der Grunde;

T 699/99, Nr. 3 der Grunde).

Eine Entscheidung einer Kammer wird formell

rechtskraftig, sobald sie ergangen ist, da kein
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Rechtsmittel gegen die Entscheidung gegeben ist; das
gilt auch fiur Zwischenentscheidungen (G 1/97, ABl. EPA
2000, 322, Nr. 2 a) der Grunde; T 694/01, ABl. EPA
2003, 250, Nr. 2.10 der Grinde). Mit der formellen
Rechtskraft wird der Inhalt der Entscheidung auch fir
die Verfahrensbeteiligten bindend (materielle
Rechtskraft). Der Umstand, dass die Rechtskraft mit
einem Uberprifungsantrag (Artikel 112a EPU) beseitigt
werden konnte, stellt die Endgliltigkeit einer
Entscheidung einer Beschwerdekammer nicht in Frage,
solange keine Wiederaufnahme des Verfahrens geméalB
Artikel 112a (5), Satz 2 EPU von der GroBen
Beschwerdekammer infolge GutheiRung eines solchen
Antrags angeordnet wird (R 1/08, Nr. 2.1 der Grinde;
T 584/09 vom 1. Marz 2013, Nr. 14 und 15 der Grunde).

Die Selbstbindung und res judicata tritt nach der
Rechtsprechung der GroBen Beschwerdekammer bei einer
mindlich getroffenen Entscheidung mit ihrer Verkiindung
in der mindlichen Verhandlung ein, und bei einer im
schriftlichen Verfahren erlassenen Entscheidung mit der
Zustellung (G 12/91, ABl1 EPA 1994, 285, Nr. 2 der
Grinde) . Nach diesem Zeitpunkt ist eine Kammer an eine
von ihr getroffene Entscheidung gebunden und kann sie
selbst nicht aufheben. Es besteht dann nur noch die
Mbéglichkeit, offensichtliche Unrichtigkeiten zu
berichtigen (Regel 140 EPU). Ob ilber die
Beschwerdesache insgesamt oder nur teilweise
entschieden wurde, ist fir den Eintritt der

Bindungswirkung und res judicata unerheblich.

Vorliegend fand eine erste mindliche Verhandlung am
13. Januar 2023 statt. Im Verlauf dieser Verhandlung
teilte die Vorsitzende den Verfahrensbeteiligten die
Entscheidungen der Kammer zu den erdrterten Antragen

mit (siehe zusammenfassend die Niederschrift iber die
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mindliche Verhandlung am 13. Januar 2023 vor der
Kammer, Seite 8 unten). Die miindlich getroffenen
Entscheidungen waren ab diesem Datum bindend und nicht
abanderbar. Die schriftliche Fassung der
Zwischenentscheidungen samt Begrindung (vgl. Regel 102
und 111 (1) EPU) wurde am 17. Februar 2023 der internen
Poststelle zum Zwecke der Zustellung ilibergeben bzw. in
vorhandene Mailboxen eingestellt. Die
Entscheidungsbegriindung wurde von den an der miindlichen
Verhandlung teilnehmenden Kammermitgliedern abgefasst
und von der Vorsitzenden und der zustandigen
Geschéaftsstellenbeamtin authentifiziert. An dieser
Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 war noch

Herr P. de Heij, rechtskundiges Mitglied, beteiligt. Er
war noch bis einschlieRlich 28. Februar 2023 in dieser
Funktion Bediensteter des Europadischen Patentamts.
Folglich wurde auch die schriftliche Begriindung der
mindlich getroffenen Zwischenentscheidungen von der
Kammer in ihrer urspringlichen Zusammensetzung

abgefasst. Artikel 8 (3) VOBK kam nicht zum Tragen.

Am 2. Marz 2023 verfigte die Vorsitzende dann die
Anderung der Zusammensetzung der Kammer nach MaRgabe
des Geschaftsverteilungsplans. In dieser geanderten
Zusammensetzung vom 2. Marz 2023 war die Kammer gemal
Artikel 8 (2) VOBK an die zuvor ergangenen
Zwischenentscheidungen (im Folgenden

"Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023") gebunden.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin I beziiglich der
Abhaltung einer mindlichen Verhandlung de novo
ilberzeugen die Kammer nicht. Der behauptete Vorrang des
ersten Absatzes von Artikel 8 VOBK gegeniiber dessen
zweiten Absatz fihrt zu keinem sinnvollen Ergebnis und

lauft den oben dargelegten allgemeinen
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Verfahrensgrundsatzen der Bindungswirkung und res

judicata zuwider.

Die Beschwerdefiihrerin I begriindete den Vorrang von
Artikel 8 (1) VOBK damit, dass eine Entscheidung einer
Beschwerdekammer zur Aufrechterhaltung oder Widerruf
eines Patents, gegen das ein Einspruch eingelegt worden
ist, eine einzige und somit eine einheitliche
Entscheidung sei. Diese Entscheidung kdénne nicht als
Summe von Teilentscheidungen betrachtet werden. Daher
sei es geboten, die Entscheidung der Kammer in der
Besetzung zu treffen, die sich in einer miindlichen
Verhandlung auch tatsdchlich mit allen Aspekten des
Beschwerdeverfahrens befasst habe. Es sei nicht
zulassig, die nur unterbrochene miindliche Verhandlung
in anderer Besetzung lber weitere Aspekte des
Beschwerdeverfahrens entscheiden zu lassen, wahrend die
Aspekte des ersten Teils der miindlichen Verhandlung im
Januar 2023 fiir diesen neuen Spruchkorper als

res judicata hinzunehmen seien. Es gelte, den
rechtsstaatlichen Grundsatz der Einheitlichkeit der
mindlichen Verhandlung und des iber den
Verfahrensgegenstand in toto zu entscheidenden

Spruchkorpers zu wahren.

Die Beschwerdefihrerin I stellte nach dem Verstandnis
der Kammer bei ihrer Argumentation auf die
Einheitlichkeit und Unmittelbarkeit der mindlichen
Verhandlung ab. Diese Grundsatze besagen, dass mehrere
Verhandlungstermine eine einzige mindliche Verhandlung
bilden und ein Spruchkorper seiner Entscheidung nur das
Vorbringen zugrunde legen darf, von dem die Mitglieder
des Spruchkorpers in der mindlichen Verhandlung
aufgrund eigener Wahrnehmung Kenntnis erhalten haben.
Aus diesen Grundsatzen folgt, dass alle Mitglieder des

Spruchkorpers, die die Entscheidung treffen, auch an
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der (als Einheit verstandenen) mindlichen Verhandlung

teilgenommen haben.

Weder Artikel 116 EPU noch Regel 115 ff. EPU statuieren
eine wie von der Beschwerdefihrerin I verstandene
Unmittelbarkeit und Einheitlichkeit miindlicher
Verhandlungen vor dem EPA. Aus der Zusammenschau der
Artikel 12, 13 und 15 VOBK ergibt sich, dass dem
schriftlichen Verfahren ein hoher Stellenwert zukommt
und eine mindliche Verhandlung dem Abschluss des
Verfahrens dient. Die Beschwerdebegriindung und die
Erwiderung miissen das vollstdndige Beschwerdevorbringen
eines Beteiligten enthalten. Eine danach erfolgte
Anderung des Vorbringens bedarf der Zulassung zum
Verfahren, um beriicksichtigt zu werden. Nach Zustellung
einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK zur
Vorbereitung der miindlichen Verhandlung bleibt
geandertes Vorbringen grundsatzlich unberiicksichtigt.
Die mindliche Verhandlung schafft also nicht erst die
tatsachliche und rechtliche Grundlage fir eine
Entscheidung, sondern dient dazu, einen Fall auf der
Grundlage von Antragen, Tatsachen, Beweisen und
Argumenten zu entscheiden, die im schriftlichen
Verfahren vorgebracht und miindlich erlautert und
gegebenenfalls erganzt wurden. Die Auffassung der
Beschwerdefiithrerin I (siehe Punkt XXVI. und Punkt 9.)
ist mit Artikel 8 (1) und (2) VOBK nicht vereinbar:
Artikel 8 (1) VOBK wegen des Antragserfordernisses,
Artikel 8 (2) VOBK wegen der Bindung des neuen
Mitglieds an die am ersten Verhandlungstermin
getroffenen Zwischenentscheidungen unabhédngig von einer
Teilnahme des neuen Mitglieds an der ersten mindlichen
Verhandlung als designiertes "Ersatzmitglied", d.h. fir
den Fall, dass ein Mitglied der Kammerbesetzung zu

ersetzen ware.
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Die Einheitlichkeit des Einspruchsverfahrens besagt,
dass mehrere Einspriiche gegen dasselbe Patent in einem
einzigen Verfahren behandelt werden und nicht
Gegenstand paralleler oder hintereinander geschalteter
Verfahren sind. Die Einheitlichkeit des
Einspruchsverfahrens ergibt sich aus Artikel 99(3) EPU;
fur das Beschwerdeverfahren folgt die Einheitlichkeit
aus Artikel 107 EPU (siehe T 73/88, ABl. EPA 1992, 557,
Nr. 1.2 der Grinde; T 678/90 vom 23. November 1994, Nr.
3 der Grinde; T 270/94, Nr. 2 der Grinde). Entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrerin I schlieBt die
Einheitlichkeit des Einspruchs- und
Beschwerdeverfahrens Teilentscheidungen nicht aus. Dies
ergibt sich beispielsweise aus Entscheidungen, in denen
die Beschwerdesache zur Fortsetzung des Verfahrens
gestiitzt auf Artikel 111(1) EPU an die
Einspruchsabteilung zuriickverwiesen wurde (siehe etwa

T 27/94, Nr. 2.2 der Griunde; T 609/94, Nr. 2.1 der

Grinde) .

Der Auffassung der Beschwerdefihrerin I zum Vorrang von
Artikel 8 (1) VOBK ist auch deswegen nicht zu folgen,
welil dann fir Artikel 8 (2) VOBK kein verninftiger
Anwendungsbereich verbliebe. Die Bindung eines
Ersatzmitglieds an die ohne seine Beteiligung
getroffene Zwischenentscheidungen wadre namlich
bedeutungslos, wenn solche Zwischenentscheidungen wvon
einem (in Teilen erfolglosen) Verfahrensbeteiligten mit
einem Antrag auf eine erneute mindliche Verhandlung
hinfdllig gemacht werden koénnten. Der behauptete
Vorrang von Artikel 8 (1) VOBK wlirde daher ein Vorgehen
nach Artikel 8 (2) VOBK unmoéglich machen, weil der
Ersatz eines Mitglieds faktisch eine Neuverhandlung
bedingen wiirde. Soweit die in einer mindlichen
Verhandlung getroffenen Entscheidungen das
Beschwerdeverfahren abschlieBen steht Artikel 8 (3)
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VOBK ohnehin dem Ersatz eines an den
Zwischenentscheidungen beteiligten, aber danach
verhinderten Kammermitglieds entgegen. Folglich ergibt
Artikel 8 (2) VOBK neben Artikel 8 (1) und (3) VOBK nur
dann Sinn, wenn in einer miindlichen Verhandlung (im
Sinne eines Verhandlungstermins) Entscheidungen
ergehen, die das Beschwerdeverfahren nicht abschlieBen,
so dass dieses fortgesetzt und gegebenenfalls eine
weitere miindliche Verhandlung (im Sinne eines weiteren
Verhandlungstermins) erforderlich wird. Ist ein
Kammermitglied nach einer mindlichen Verhandlung an der
Teilnahme im weiteren Verfahren verhindert, ermdglicht
Artikel 8 (2) VOBK, das Verfahren mit einem neuen
Mitglied fortzusetzen, ohne dass die mindliche
Verhandlung wiederholt werden muss, sofern und soweit
in der miindlichen Verhandlung ilber Teile der Beschwerde
in Form von Zwischenentscheidungen entschieden wurde.
Dies ist im Interesse der Prozessdkonomie und des

Rechtsfriedens.

Auch das Vorbringen der Beschwerdefithrerin I, die
Kammer hédtte in ihrer neuen Besetzung die getroffenen
Zwischenentscheidungen aufheben sollen, verfangt nicht.
Ein solches Vorgehen wiirde die oben dargelegten
Verfahrensgrundsatze der Bindungswirkung und res
judicata verletzen. Diese verbieten den Kammern,
mindlich oder schriftlich ergangene
Zwischenentscheidungen abzuadndern. Selbst bei Vorliegen
eines schwerwiegenden Verfahrensmangels im Sinne von
Artikel 112a (2) und Regel 104 EPU, tritt die
Bindungswirkung und res judicata ein (siehe R 3/10, Nr.
1.4.1 der Grinde). Die Rechtskraft und Bindungswirkung
sind nur auf dem Wege einer Uberpriifung zu beseitigen.
Gleiches gilt fir Zwischenentscheidungen. Der
Gesetzgeber kann dies nicht auf untergeordneter Stufe

der Normenhierarchie abandern. Daher kann
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Artikel 8 (1) VOBK nicht Vorrang gegenliber dem zweiten

Absatz beanspruchen.

Die von der Beschwerdefiihrerin I herangezogenen
Entscheidungen T 862/98 und T 1652/08 stiitzen ihre

Auffassung nicht.

Der Entscheidung T 862/98 liegt folgender Sachverhalt
zugrunde: In einer mindlichen Verhandlung erkléarte die
Einspruchsabteilung ihre Absicht, das Patent in
geanderter Form auf der Grundlage des wahrend der
mindlichen Verhandlung mehrfach geadnderten
Anspruchssatzes des Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.
Sie forderte den Patentinhaber zur Anpassung der
Beschreibung an die geédnderten Anspriiche des
Hilfsantrags auf und setzte hierzu eine Frist. Der
Patentinhaber reichte eine angepasste Beschreibung ein,
erklarte im Begleitschreiben allerdings, die von der
Einspruchsabteilung in der miindlichen Verhandlung
verlangte Klarstellung des Begriffs

"receptacle" (Behédltnis) als "mixing cell" (Mischzelle)
nicht vorgenommen zu haben. Der Einsprechende
widersprach der geanderten Beschreibung und erhob
Einwdnde gemdR Artikel 84 EPU. In einer Mitteilung
forderte die Einspruchsabteilung den Patentinhaber auf,
innerhalb einer Frist von zwei Monaten weitere
Anderungen an der Beschreibung vorzunehmen, da das
Patent andernfalls widerrufen wilirde. Da der
Patentinhaber auf diese Mitteilung nicht reagierte,
wurde das Patent schlieBlich widerrufen. Der Widerruf
wurde damit begriindet, dass die gednderten Anspriiche
des Hilfsantrags und die daran angepasste Beschreibung
inkonsistent seien und daher zu einer Unklarheit iber
den Schutzbereich fihren wiirden. Nach der mindlichen
Verhandlung wurde allerdings das zweite Mitglied der

Einspruchsabteilung ersetzt. Das neue Mitglied
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unterzeichnete dann die schriftlich begriindete

Entscheidung ilber den Widerruf.

Die Beschwerdefiihrerin I stitzte sich auf die

Nr. 2.1.3, 2.3.1 sowie 2.3.2 der Grinde der
Entscheidung T 862/98, aus denen ihrer Auffassung nach
hervorgeht, dass fliir den Fall einer miindlich
verkiindeten Zwischenentscheidung entschieden worden
sei, dass eine danach vorgenommene Anderung in der
Besetzung prinzipiell einen wesentlichen
Verfahrensfehler darstelle, der zur Ungiltigkeit der
Entscheidung fiilhre. Dies sei in der Entscheidung

T 862/98 in Bestadtigung der Entscheidung T 243/87 damit
begriindet, dass nicht garantiert sei, dass die spater
verfasste begriindete Entscheidung die Ansichten aller
drei Mitglieder, die an der mindlichen Verhandlung
teilgenommen haben, korrekt wiedergebe. Ein Wechsel in
der Zusammensetzung berge im Gegenteil ein erhebliches
Risiko der Beeinflussung der endgliltigen schriftlichen
Entscheidung durch das neue Mitglied, obschon dieses
keine Kenntnis habe, was in der miindlichen Verhandlung
vorgetragen worden sei. Im zweiten Absatz von Nr. 2.3.2
wirden sodann die Grundsatze der Einheitlichkeit und
Unmittelbarkeit der miindlichen Verhandlung anerkannt
und eine Anderung in der Zusammensetzung generell als

Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehdr gesehen.

Wie die Beschwerdefiithrerinnen II und III zutreffend
ausgefihrt haben, liegt der Entscheidung T 862/98 eine
ganzlich andere Sachlage zugrunde als im vorliegenden
Beschwerdeverfahren. Denn schon im Ausgangspunkt war
nicht klar, ob die Einspruchsabteilung in der
mindlichen Verhandlung lediglich den Hauptantrag fir
nicht gewdhrbar einschatzte und ihre Absicht zum
Ausdruck brachte, das Patent auf der Grundlage des

geanderten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten, sobald eine
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an die Anspriche angepasste Beschreibung vorliegt

(Nr. 2.1.3, "Verfahrensvariante (i)"), oder ob die
Einspruchsabteilung bereits eine mindliche Entscheidung
zur Zurlckweisung des Hauptantrags und zur
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der
geanderten Anspriiche gemal dem Hilfsantrag getroffen
hatte, ohne dass eine gednderte Beschreibung vorlag
(Nr. 2.1.3, "Verfahrensvariante (ii)"). Jedenfalls
wurde das Einspruchsverfahren in geadnderter Besetzung
fortgefihrt und endete mit dem Widerruf des Patents.
Die schriftliche Entscheidung enthielt dann nur eine
Begrindung fur den Hilfsantrag und war von einem an der
mindlichen Verhandlung nicht beteiligten Ersatzmitglied

unterzeichnet.

Die Entscheidung T 862/98 setzte sich zundchst damit
auseinander, wie eine Einspruchsabteilung vorzugehen
hatte, um die Zustimmung der Beteiligten zur Fassung,
in der ein Patent in geadndertem Umfang im
Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden soll, gemal
Regel 58 (4) und (5) EPU 1973 (nunmehr Regel 82 (1) und
(2) EPU) einzuholen. Die Entscheidung T 862/98 schloss
sich hier der Entscheidung T 390/86 (ABl1. EPA 1989, 30,
Nr. 4 der Grinde) an: Als Alternative zur bloRen
Ankindigung einer Entscheidung tUber die
Aufrechterhaltung in gedndertem Umfang
(Verfahrensvariante (i)), hat eine Einspruchsabteilung
die Befugnis, diesbeziiglich sogleich eine Entscheidung
zu treffen und in der mindlichen Verhandlung zu
verkliinden, d.h. bevor sie eine Mitteilung nach Regel

58 (4) EPU 1973 versendet (Verfahrensvariante (ii)).
Die Einspruchsabteilung ist im Falle einer solchen
mindlich verkiindeten Sachentscheidung nicht befugt, die
Prifung des Einspruchs in Bezug auf Fragen
fortzusetzen, die Gegenstand der mindlichen verkiindeten

Entscheidung sind, auch nicht im Rahmen des Verfahrens
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gemaB Regel 58 (4) EPU 1973 (siehe T 862/98 Nr. 2.1.4
der Grinde). Aus diesen Erwagungen geht unzweideutig
hervor, dass eine Entscheidung der Einspruchsabteilung
ilber Anspriche, auf deren Grundlage ein Patent in
geandertem Umfang aufrechterhalten werden kann, das
Einspruchsverfahren in der Sache abschlieRt. Wiewohl
eine solche Sachentscheidung als "Zwischenentscheidung"
ergeht (siehe T 862/98, Nr. 2.2.1 der Grinde), handelt
es sich nicht um eine Zwischenentscheidung im Sinn von
Artikel 8 (2) VOBK. Dies ist filir das weitere
Verstadndnis der Diskussion der Verfahrensvarianten (i)
und (ii) in der T 862/98 zentral.

Was den Ersatz eines Mitglieds der Einspruchsabteilung
nach Verkiindung einer Entscheidung in der mindlichen
Verhandlung und die Beteiligung des Ersatzmitglieds an
der schriftlichen Entscheidung anbelangt (d.h.
betreffend die Verfahrensvariante (ii)), bestatigt die
Entscheidung T 862/98 zundchst die in den
Entscheidungen T 390/86 (ABl. EPA 1989, 30, Leitsatze
4a) und 4b)) und T 243/87 (Nr. 3 der Griinde)
entwickelten Grundsidtze (siehe T 862/98 Nr. 2.3.1 der
Grinde) : Die schriftliche Begrindung einer in einer
mindlichen Verhandlung verkiindeten Entscheidung kann
nur von den Mitgliedern des Spruchkdrpers unterzeichnet
sein, die an der mindlichen Verhandlung teilgenommen
haben. Hat die Einspruchsabteilung in der mindlichen
Verhandlung eine Entscheidung getroffen, und ist die
spatere schriftliche Begriindung dieser miindlichen
Entscheidung von Personen unterzeichnet, die nicht zur
Besetzung der Einspruchsabteilung in der mindlichen
Verhandlung gehdrten, so stellt dies einen wesentlichen
Verfahrensfehler dar. Dies gilt selbst dann, wenn nur
ein Mitglied des Spruchkorpers nach der miindlichen
Verhandlung ersetzt wurde, und das neue Mitglied die

schriftliche Begriindung der getroffenen Entscheidung
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unterzeichnet. Diese Rechtsprechung steht mit
Artikel 8 (3) VOBK im Einklang. Eine solche Sachlage
steht aber vorliegend gerade nicht zur Entscheidung

(siehe oben Nr. 7.).

Die Entscheidung T 862/98 (Nr. 2.3.2 der Griunde)
befasst sich sodann mit der Verfahrensvariante (i),
falls also in der mindlichen Verhandlung noch keine
Entscheidung getroffen, sondern eine solche nur in
Aussicht gestellt und das Verfahren ohne Verkiindung
einer Entscheidung fortgesetzt wurde. Die Entscheidung
T 862/98 verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass
eine mindliche Verhandlung eine wesentliche Auspragung
des Anspruchs auf rechtliches Gehdr nach

Artikel 113 (1) EPU darstellt, und kommt zum Schluss,
dass auch bei der Verfahrensvariante (i) alle fir die
abschlieRende Entscheidung relevanten Feststellungen in
der mindlichen Verhandlung in Anwesenheit und unter
Beteiligung der Mitglieder getroffen werden sollen,
welche die Entscheidung erlassen. Die
Beschwerdefiithrerin I scheint dies als Bestdtigung des
Grundsatzes der Unmittelbarkeit und Einheitlichkeit
mindlicher Verhandlungen vor dem EPA zu verstehen. Dies
auch in Zusammenschau mit dem Leitsatz der Entscheidung
T 862/98. Wie oben dargelegt, befasst sich die
Entscheidung T 862/98 aber nicht mit
Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 8 (2) VOBK,
sondern mit Verfahrenssituationen, die denjenigen von
Artikel 8 (1) und (3) VOBK entsprechen, d.h. mit dem
Ersatz eines Mitglieds der Einspruchsabteilung nach
einer mindlichen Verhandlung, in der aber noch keine
Entscheidung getroffen wurde (Verfahrenssituation (i)),
oder nach Verkiindung einer Entscheidung in der
mindlichen Verhandlung, aber vor der schriftlichen
Begriindung dieser Entscheidung (Verfahrenssituation

(1i)) . Fur das Verstandnis der T 862/98 ist wie erwdhnt
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wesentlich, dass die Entscheidung bei beiden
Verfahrensvarianten (i) und (ii) eine abschlieRende
Sachentscheidung ist, die schriftlich von denjenigen
Mitgliedern begrindet werden muss, die an der
mindlichen Verhandlung teilgenommen haben, die zur
Entscheidung gefithrt hat. Die Entscheidung T 862/98
hatte also nicht eine Situation zum Gegenstand, in der
in einer miindlichen Verhandlung eine Entscheidung iiber
bestimmte Gegenstande getroffen und verkiindet wurde,
iber andere hingegen nicht. Die in den Nr. 2.3.1 und
2.3.2 dargelegte Rechtsauffassung der Entscheidung

T 862/98 kann daher nicht losgeldst von dem beurteilten
Sachverhalt interpretiert und als Ausschluss von
Teilentscheidungen in jeweils unterschiedlicher
Besetzung gelesen werden, wie dies die
Beschwerdefihrerin I tut. Dies gilt auch fir den
Leitsatz. Soweit eine Parallele zu den in Artikel 8 (1)
und (3) VOBK behandelten Verfahrenssituationen besteht,
kann die Kammer der Entscheidung T 862/98 nichts
entnehmen, was ihrer Auslegung von Artikel 8 (2) VOBK

widersprechen wiirde.

Die Entscheidung T 1652/08 befasst sich mit einer
Anderung der Besetzung der Einspruchsabteilung vor
Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung (aber nach
Versand der vorlaufigen Meinung zum Einspruch) und
erdrtert dabei auch die Entscheidung T 862/98. Die
Beschwerdefiithrerin I sieht darin nicht nur eine
Bestatigung der Entscheidung T 862/98, sondern auch
ihrer Interpretation dieser Entscheidung dahingehend,
dass die Entscheidung T 862/98 einen Wechsel in der
Besetzung eines Spruchkdrpers nach Durchfithrung einer
mindlichen Verhandlung generell und uneingeschrankt
ausschlieRen wiirde. Die Kammer kann dem aus den zur
Entscheidung T 862/98 gegebenen Griinden nicht folgen.

Die Kammer verkennt nicht, dass die Entscheidung
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T 1652/08 feststellt, dass kein Risiko einer
Beeinflussung der Entscheidung durch ein, an der
mindlichen Verhandlung nicht beteiligtes Mitglied
bestehe, wenn die Besetzung der Einspruchsabteilung
zwischen der mindlichen Verhandlung und dem Abschluss
des Verfahrens nicht geédndert wiirde. Doch hebt die
Entscheidung T 1652/08 den Unterschied zu der in der
Entscheidung T 862/98 beurteilten Sachlage hervor, die
abschlieBende Sachentscheidungen unter Beteiligung
eines nach der mindlichen Verhandlung eingesetzten
Ersatzmitglieds betrifft. Fur die Anwendung von
Artikel 8 (2) VOBK lasst sich diesen Entscheidungen

nichts entnehmen.

Aus vorstehend genannten Grinden gelangte die Kammer
zur Auffassung, dass sie an die Zwischenentscheidung
vom 17. Februar 2023 gebunden war und die Parteien auch
nicht zu den darin entschiedenen Punkten horen wiirde,
da sie diese Punkte nicht erneut anderweitig
entscheiden konnte. Demzufolge gab sie nach Anhdérung
der Parteien zum Einwand gemdB Regel 106 EPU dem Antrag
der Beschwerdefihrerin I auf vollumfangliche
Neuverhandlung vor der Kammer in ihrer neuen

Zusammensetzung nicht statt.

gemdB Regel 106 EPU vom 27. Februar 2024

In ihrem Einwand gemaB Regel 106 EPU machte die
Beschwerdefihrerin I eine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehdr geltend. Die Kammer habe es
unterlassen, die Parteien gemal Artikel 8 (1) VOBK
dariber zu unterrichten, dass auf Antrag eine erneute
mundliche Verhandlung vor der Kammer in ihrer neuen
Zusammensetzung stattfinde. Auch dem expliziten
schriftlichen Antrag auf eine miundliche Verhandlung

de novo vor der Kammer in der geanderten Besetzung sei
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nicht stattgegeben worden. Der Beschwerdefithrerin I sei
damit keine Mo&glichkeit gegeben worden, zu den wahrend
der mindlichen Verhandlung vom 13. Januar 2023
verhandelten Gegenstanden vor der Kammer in ihrer
geanderten Zusammensetzung vorzutragen. Dies sei eine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehdr nach
Artikel 113 (1) EPU.

Der auf Artikel 112a (2) c) EPU gestiitzte Einwand gemiB
Regel 106 EPU ist unbegriindet. Die Argumentation der
Beschwerdefihrerin I setzt die Unmittelbarkeit und
Einheitlichkeit miindlicher Verhandlungen vor dem EPA in
einer Art und Weise voraus, die weder das EPU noch die
VOBK, namentlich auch nicht deren Artikel 8 (1),
statuieren. Wie oben dargelegt wurde, ergeben sich
solche Grundsédtze auch nicht aus der Rechtsprechung.
Vielmehr gestattet Artikel 8 (2) VOBK den Kammern im
Falle einer Anderung der Zusammensetzung einer Kammer
nach einer miindlichen Verhandlung und nach bereits
getroffenen Zwischenentscheidungen iber Teile der
Beschwerde, iber verbleibende Gegenstande der
Beschwerde in einem weiteren Verhandlungstermin in
geanderter Besetzung zu entscheiden. Dies ist
allerdings nur insoweit statthaft, als an den
jeweiligen Zwischenentscheidungen und ihrer
schriftlichen Begrindung nur diejenigen Mitglieder
beteiligt sind, die an der miindlichen Verhandlung, in
der die jeweils entschiedenen Gegenstande erdrtert
wurden, teilgenommen haben (vgl. T 699/99; siehe auch
T 152/95 vom 3. Juli 1996 und vom 20. Marz 1997). Im
Falle bereits getroffener Zwischenentscheidungen ware
es irrefihrend, und mit Blick auf die in

Artikel 8 (2) VOBK anerkannte Bindungswirkung einer
getroffenen Zwischenentscheidung auch eine
Verfahrensverletzung, die Parteien nach

Artikel 8 (1) VOBK davon zu unterrichten, dass auf
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Antrag eine erneute miindliche Verhandlung vor der
Kammer in ihrer neuen Zusammensetzung stattfinde. Denn
die Kammer in ihrer geanderten Besetzung kann die zuvor
in anderer Besetzung getroffenen Zwischenentscheidungen
nicht aufheben. Davon abgesehen wurden die Parteien im
vorliegenden Fall in einer Mitteilung vom 8. Mai 2023
auf den Wechsel der Zusammensetzung der Kammer
aufmerksam gemacht, so dass es der Beschwerdefiihrerin I
moglich war, mit Eingabe vom 21. Juni 2023 einen Antrag

auf eine Verhandlung de novo zu stellen.

Die Beschwerdefilhrerin I hat im Ubrigen nicht geltend
gemacht, dass die in der Zwischenentscheidung vom

17. Februar 2023 begriindeten Entscheidungen iiber Sach-
und Rechtsfragen nicht in der mindlichen Verhandlung am
13. Januar 2023 erdrtert und entschieden wurden. Sie
hat auch nicht behauptet, zu den entschiedenen
Gegenstanden am 13. Januar 2023 nicht gehoért worden zu
sein. Es ist weiterhin von der Beschwerdefiihrerin I nie
in Frage gestellt worden, dass die an der mindlichen
Verhandlung vom 13. Januar 2023 und an der
Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 beteiligten
Mitglieder dieselben sind. Daher war das rechtliche
Gehor der Beschwerdefiithrerin I in Bezug auf die in der
Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 entschiedenen

und schriftlich begriindeten Gegenstande gewahrt.

Aus den vorstehenden Grinden konnte die Kammer keine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor erkennen

und wies den Einwand nach Regel 106 EPU =zurlck.
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Hilfsantrag 2

Beriicksichtigung im Beschwerdeverfahren -
Artikel 12 (4) VOBK 2007

28. Die Beschwerdefilhrerinnen II und III beantragten die
Nichtzulassung des Hilfsantrags 2, der mit der
Beschwerdeerwiderung als Hilfsantrag 7 eingereicht
worden war. Nach Diskussion und Beratung iber diesen
Antrag auf Nichtzulassung, entschied die Kammer in der
mindlichen Verhandlung, diesen Hilfsantrag im
Beschwerdeverfahren gemaB Artikel 12 (4) VOBK 2007 zu
berlicksichtigen. In Anbetracht des Ausgangs des
Verfahrens eriibrigt sich aber eine Begrindung dieser

Zulassungsentscheidung.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU) - Anspruch 1

29. In ihrer Zwischenentscheidung T 956/19 vom
17. Februar 2023 (siehe Punkte 60. und 61.) befand die
Kammer, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1 gegeniiber dem Dokument D35 nicht neu
sei, weil es die gleichzeitige, getrennte oder zeitlich
abgestufte Anwendung mindestens eines anspruchsgemalen
immunstimulatorischen bzw. immuntherapeutischen
Antikorpers (1. Bestandteil) und mindestens eines
anspruchsgemalen Glukokortikoids (2. Bestandteil, als
Pramedikation), zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung und/oder
Prophylaxe von Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen
offenbart.

30. Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags ist ein zweckgebundener
Stoffanspruch gemdaB Artikel 54 (5) EPU und ist auf eine
zwelte oder weitere medizinische Verwendung gerichtet

(siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
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Europédischen Patentamts, 10. Auflage 2022, I.C.7.2.1).
Der Stoff ist reprédsentiert durch "ein oder mehrere
Glukokortikoid(e)" und die medizinische Verwendung
durch "Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung von
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem oder
mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikdrper (n) (trAK)". Die Spezifitat

des trAK ist im Anspruch weiter definiert.

In Punkten 60. und 61. der Zwischenentscheidung vom
17. Februar 2023 wurde entschieden, dass das Dokument
D35 einen Gegenstand offenbart, der den Gegenstand des
Hilfsantrags 1 neuheitsschadlich vorwegnimmt und
folglich alle Merkmale dieses Gegenstands aufweist
(siehe Punkt XVII. oben).

Zusammengefasst offenbart das Dokument D35 die
gleichzeitige, getrennte oder zeitlich abgestufte
Anwendung von mindestens einem anspruchsgemalen
Glukokortikoid (Dexamethason) als Pramedikation (siehe
Seiten 46 und 48 von D35; Beschwerdebegrindung der
Beschwerdefihrerin II, Punkt 8.2.3, sowie
Beschwerdebegrindung der Beschwerdefihrerin III, Punkt
8.4), zur Verminderung der unspezifischen
Zytokinfreisetzung bei der Behandlung und/oder
Prophylaxe von Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen
mit einem immunstimulatorischen bzw.
immuntherapeutischen Antikdrpers (Removab, bispezifisch
fur EpCAM und CD3 und mit einem Fc-Rezeptor, siehe
Seite 43 von D35).

In Dokument D35 wird zwar von einer Pramedikation mit
40 mg Dexamethason berichtet (siehe Seite 46, letzter
Absatz), der Verabreichungsweg wird allerdings nicht

naher prazisiert, obwohl es fiur den Fachmann eindeutig
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und unzweifelhaft ist, dass irgendein Weg genutzt

werden musste.

Der beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich somit
von dem in Dokument D35 offenbarten (sowie von dem des
Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags, siehe Punkt 29.) in
der konkreten Definition des Verabreichungsweges ("und
wobei das Glukokortikoid intraperitoneal, intravends,
intraarteriell, intramuskuladr, intradermal, subkutan,
intratumoral oder selektiv in bzw. Uber ein definiertes

Organ verabreicht wird").

Die Beschwerdefihrerin I hat weder schriftlich noch in
der miindlichen Verhandlung vor der Kammer zur
erfinderischen Tatigkeit in Bezug auf die spezifischen
Unterschiede zwischen dem Gegenstand von Anspruch 1 des
Hilfsantrags 2 und dem in Dokument D35 offenbarten
Gegenstand vorgetragen. Das heilt, sie hat sich
insbesondere nicht dazu geaduBert, warum der
Verabreichungsweg, der den Unterschied zwischen dem in
D35 offenbarten Gegenstand, wie er in der
Zwischenentscheidung der Kammer ilber die Neuheit im
vorliegenden Fall dargelegt wurde, und dem Gegenstand
von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 darstellt, als
erfinderisch anzusehen sei. In der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer beschrankte sich das
Vorbringen der Beschwerdefithrerin I zu dieser Frage
einzig auf Ausfiithrungen, die voraussetzten, dass der
Gegenstand des Dokuments D35 den des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 1 nicht vorwegnimmt.

Unter Beriicksichtigung der Unterschiede zwischen der
Offenbarung in Dokument D35 und dem beanspruchten
Gegenstand kann die durch den beanspruchten Gegenstand
geldste objektive technische Aufgabe als Bereitstellung

eines spezifischen Wegs der Verabreichung des



37.

38.

- 42 - T 0956/19

Glukokortikoids in einem Verfahren zur Verminderung der
unspezifischen Zytokinfreisetzung bei der Behandlung
von Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen mit einem
oder mehreren immunstimulierenden trifunktionellen,

bispezifischen Antikdrper (n) formuliert werden.

Bei der Beurteilung des Naheliegens ist daher zu
entscheiden, ob der Fachmann ausgehend von der
Offenbarung in Dokument D35 und konfrontiert mit dieser
objektiven technischen Aufgabe einen der im Anspruch

definierten Verabreichungswege gewahlt hatte.

Dies ist zu bejahen. In Paragraph [0021] des Patents
heilt es: "Hinsichtlich der Art und Weise der
Verabreichung sowohl des immunstimulatorischen
Antikdrpers als auch des Glukokortikoids bestehen
erfindungsgemdfl keinerlei Einschrdnkungen. Daher kann
sowohl das Glukokortikoid als auch der AntikdOrper
intraperitoneal, systemisch (intravends oder
intraarteriell), intramuskuldr, intradermal, subkutan,
intratumoral oder aber auch selektiv in bzw. ilber ein
definiertes Organ verabreicht werden.
Selbstverstdndlich kann das Glukokortikoid insbesondere
auch oral oder, in Form einer Salbe, eines Gels oder
einer anderen geeigneten Darreichungsform auch auf die
Haut aufgetragen werden. Als Beispiel einer selektiven
Applikation in ein oder liber ein Organ kann die
Verabreichung liber das Knochenmark (als immunologisches
Organ) oder liber einen superselektiven Katheter in eine
das jeweilige Organ versorgendes Gefdl (Arterie)
genannt werden". Daraus ist ersichtlich, dass die
definierten Verabreichungswege, die im Grunde alle
gangigen Verabreichungswege reprasentieren, nichts
anderes sind als die, die der Fachmann routineméaRig

verwendet hatte.
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Aus diesen Erwagungen kommt die Kammer zu dem Schluss,
dass der beanspruchte Gegenstand fir den Fachmann zum
maBgeblichen Zeitpunkt naheliegend gewesen ware. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 beruht
daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
von Artikel 56 EPU.

Eine Entscheidung lber die Zulassung bestimmter
Argumentationslinien, siehe Niederschrift der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer vom 27. Februar
und 28. Februar 2024, Seiten 9 bis 11, eribrigt sich,
da diese Argumentationslinien in der vorgebrachten Form

nicht entscheidungsrelevant sind.

Res judicata

41.

Die Beschwerdefiihrerin I vertrat unter Hinweis auf die
Entscheidung T 167/93 (ABl1 EPA 1997, 229, Nr. 2.5 d)
der Grinde) die Ansicht, dass das Prinzip der
Bindungswirkung bzw. der res judicata gleiche Tatsachen
voraussetze und daher auf die Feststellungen in der
Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 begrenzt sei.
Diese betrafen konkret die Neuheit und nicht die
erfinderische Tatigkeit, sowie den Gegenstand des
Hilfsantrags 1 und nicht denjenigen des Hilfsantrags 2.
Die ratio decidendi erstrecke sich nur auf die
Zulassung von verspatetem Vorbringen und beinhalte
keine Entscheidung in der Sache. Die
Beschwerdefiithrerin I verwies diesbeziiglich auf die
Punkte 52 und 53 der Zwischenentscheidung vom

17. Februar 2023. Die Kammer wende daher das Prinzip
der res judicata falsch an, wenn sie sich bei der
Beurteilung des Hilfsantrags 2 an Feststellungen der
Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 zum

Hilfsantrag 1 gebunden sehe.



42.

43.

- 44 - T 0956/19

Die Kammer folgt der Ansicht der Beschwerdefihrerin I
zum Umfang der Bindungswirkung nicht. Eine Bindung
besteht namlich nicht lediglich in Bezug auf das
Ergebnis der Beurteilung einzelner Antradge, sondern
auch in Bezug auf alle Tatsachenfeststellungen, die zu
dieser Entscheidung gefiithrt haben (vgl. auch T 843/91,
ABl1. EPA 1994, 832, Leitsatz und Nr. 3.4.1 und 3.4.2
der Grinde; T 1063/92, Nr. 2.5 der Grunde; T 153/93,
Nr. 2 und 3 der Griunde). Neue Tatsachen, Beweismittel
oder Argumente, die darauf abzielen, festgestellte
Sachverhalte in Frage zu stellen, kdnnen nicht
berticksichtigt werden (vgl. auch T 308/14, Nr. 1.2 und
1.3 der Grinde). Die Bindungswirkung erstreckt sich
dartber hinaus auch auf die ratio decidendi (vgl. auch
T 817/00, Nr. 3.2 der Griunde).

Die Zwischenentscheidung vom 17. Februar 2023 enthadlt
in Punkt 60 und 61 folgende Entscheidung zur Frage der
Neuheit:

"60. In der Mitteilung gemdlB Artikel 15(1) VOBK wurde
angefiihrt, dass Dokument D35 die gleichzeitige,
getrennte oder zeitlich abgestufte Anwendung mindestens
eines anspruchsgemdfen immunstimulatorischen bzw.
immuntherapeutischen Antikérpers (1. Bestandteil) und
mindestens eines anspruchsgemdfen Glukokortikoid
(Prednisolon) (2. Bestandteil, als Prdmedikation), zur
Verminderung der unspezifischen Zytokinfreisetzung bei
der Behandlung und/oder Prophylaxe von
Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen offenbart. Dies
blieb im schriftlichen Verfahren unwidersprochen. Das
verspdtete Vorbringen der Beschwerdefiihrerin I kann
nicht berilicksichtigt werde, siehe Punkt 58. Daher gibt
es keine Griinde fir die Kammer zu einem anderen
Ergebnis als in der Mittelung gemdB Artikel 15(1) VOBK
vom 24. August 2022 zu kommen.
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61. Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1 nicht neu im Sinne von Artikel 54 EPU.
Dementsprechend kann das Patent nicht auf Grund des von
der Einspruchsabteilung als gewdhrbar erachteten

Antrags aufrechterhalten werden."

44 Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin I wurde
in Bezug auf den Hilfsantrag 1 nicht bloBR eine
verfahrensrechtliche Entscheidung iber die Zulassung
geanderten Vorbringens der Beschwerdefiithrerin I
getroffen. Vielmehr erging auch eine Sachentscheidung
zum Einwand der mangelnden Neuheit gegeniiber dem
Dokument D35, die auch die tatsadachliche Feststellung
beinhaltet, dass das Dokument D35 einen Gegenstand
offenbart, der den Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1 neuheitsschadlich vorwegnimmt und
folglich alle Merkmale dieses Gegenstands aufweist.
Diese Feststellung, dass das Dokument D35 einen
Gegenstand offenbart, der mit dem Gegenstand des
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ilbereinstimmt, also alle
beanspruchten Merkmale offenbart, ist unabadnderbar und
kann bei der Beurteilung der Hilfsantrédge 2 bis 13
nicht mehr in Frage gestellt werden. Argumente und
Beweismittel, die darauf abzielen, diesen Sachverhalt
durch die Kammer in ihrer gednderten Besetzung erneut
beurteilen zu lassen, konnen infolge der
Bindungswirkung, die gemal Artikel 8 (2) VOBK auch fir
das Ersatzmitglied gilt, nicht berilicksichtigt werden.

Neuheit gegeniiber D35 - Einwand gemdB Regel 106 EPU vom
28. Februar 2024

45. Die Beschwerdefiithrerin I stellte sich auf den
Standpunkt, keine Gelegenheit erhalten zu haben, sich
zur Neuheit des Gegenstands von Hilfsantrag 2 gegenliber

D35 zu &duRern. Die Beschwerdefihrerin I habe sich auch
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zu den Unterschieden des Gegenstands von Hilfsantrag 2
gegenliber D35 nicht &duBern kdnnen. Zwecks Wahrung ihres
Anspruchs auf rechtliches Gehdr beantragte die
Beschwerdefiithrerin I in der mindlichen Verhandlung,
dass die Neuheit des Gegenstands des Hilfsantrags 2

gegenliber D35 zu diskutieren sei.

Die Darstellung des Verfahrensablaufs der
Beschwerdefiithrerin I entspricht nach Ansicht der Kammer
nicht dem Verlauf der miindlichen Verhandlung und das
Vorbringen ist fir die Kammer nicht nachvollziehbar.
Den Parteien wurde Gelegenheit gegeben, zum Einwand der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit ausgehend wvon
Dokument D35 Stellung zu nehmen. Die Vorsitzende hatte
die Erorterung der erfinderischen Tatigkeit in
Anbetracht des auf das Dokument D35 gestiitzten
Neuheitseinwands der Beschwerdefiihrerin II mit der
Pramisse eingeleitet, dass zumindest die
Verabreichungsart ein Unterscheidungsmerkmal sei. Damit
wurde die Neuheit des Gegenstands des Hilfsantrags 2
gegenliber der Offenbarung des Dokuments D35, mithin
also dahingehend, dass jedenfalls dieses Merkmal einen
Unterschied zu begriinden vermdge, zugunsten der
Beschwerdefiithrerin I anerkannt. Die Moglichkeit eines
Vortrags zu den Unterscheidungsmerkmalen, insbesondere
zUu etwaigen weiteren Unterschieden, wurde seitens der
Kammer in keiner Weise eingeschrankt. Die
Beschwerdefiithrerin I hatte daher die Gelegenheit und
mit Blick auf die Obliegenheit zum vollstandigen
Sachvortrag zudem die Veranlassung, ohne ausdriickliche
Aufforderung der Kammer, die aus ihrer Sicht
bestehenden Unterscheidungsmerkmale zu diesem Zeitpunkt
im Verfahren namhaft zu machen und dazu vorzutragen.
Ein etwaiges Sdumnis in dieser Hinsicht hatte die
Beschwerdefihrerin I daher selbst zu verantworten.

Allerdings machte sie von der Moglichkeit, zu
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Unterscheidungsmerkmalen vorzutragen, zu diesem
Zeitpunkt des Verfahrens auch Gebrauch, indem sie den
therapeutischen Effekt als Unterscheidungsmerkmal
gegenliber dem Dokument D35 im Rahmen der erfinderischen
Tatigkeit geltend machte. Insbesondere trug sie u.a.
vor, dass Dokument D35 wie auch der gesamte Stand der
Technik keinen Unterschied zwischen gewiinschter
spezifischer und unerwiinschter unspezifischer
Zytokinausschiittung mache. Auch eine Antitumor-
Aktivitat durch Removab bei Pramedikation mit
Dexamethason habe in D35 nicht nachgewiesen werden
kénnen (vgl. Seite 8 bis 11 der Niederschrift idber die
mindliche Verhandlung am 27. und 28. Februar 2024 vor

der Kammer) .

Die Ansicht der Beschwerdefiithrerin I, keine Gelegenheit
zur AuBerung zu den Unterscheidungsmerkmalen gegeniiber
der D35 gehabt zu haben, ist mit den Fakten nicht
vereinbar. Eine gesonderte Diskussion der Neuheit
gegenliber der Offenbarung des Dokuments D35 war nicht
zielfliilhrend, da seitens der Kammer bereits zumindest
ein Unterscheidungsmerkmal des beanspruchten
Gegenstands gegeniliber dem Stand der Technik, der fir
die Diskussion der erfinderischen Tatigkeit
heranzuziehen war, anerkannt worden war. Das
Insistieren auf eine solche Diskussion seitens der
Beschwerdefiithrerin I war daher mit einer getreuen

Verfahrensfihrung unvereinbar.

Aus vorstehenden Grinden lehnte die Kammer den Antrag
der Beschwerdefilthrerin I, zur Neuheit des Gegenstands
des Hilfsantrags 2 gegeniiber Dokument D35 gehdrt zu

werden, ab.
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Hilfsantrdge 3-9 und 11-13

49.

50.

51.

Die Beschwerdefihrerin I hat sich weder im
schriftlichen Verfahren noch in der mindlichen
Verhandlung gesondert zur erfinderischen Tatigkeit
unter Bezugnahme auf technische Merkmale der Anspriche
dieser Hilfsantrage geaulert. Vielmehr stitzte sie sich
auf ihr Vorbringen in Bezug auf Hilfsantrag 2. Die
Kammer konnte dies nur dahingehend verstehen, dass die
Beschwerdefiihrerin I der Ansicht war, dass der
Gegenstand jedes dieser Hilfsantrage aus denselben
Grinden wie Hilfsantrag 2 auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruhe.

Daraus folgt, dass die in Bezug auf Hilfsantrag 2
getroffene Feststellung des Fehlens einer
erfinderischen Tatigkeit fir den Gegenstand des
Anspruchs 1 jedes der Hilfsantrage 3-9 und 11-13

gleichermaBen gilt.

In der mindlichen Verhandlung gab die Kammer ihre
Auffassung bekannt, dass die Hilfsantrdge 3 bis 7 aus
denselben Grinden wie der in der Zwischenentscheidung
vom 17. Februar 2023 behandelte Hilfsantrag 1 keine
Neuheit gegeniiber der Offenbarung des Dokuments D35
aufweisen (siehe Seite 11 der Niederschrift iber die
mindliche Verhandlung am 27. und 28. Februar 2024 vor
der Kammer). In Anbetracht der Entscheidung der Kammer
Uber die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1 der Hilfsantrdge 3 bis 11 bedarf es hier
keiner gesonderten Begrindung zur Neuheit des

Gegenstands der Hilfsantrdge 3 bis 7.
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Hilfsantrag 10 - Anspruch 1

Klarheit (Artikel 84 EPU)

52.

53.

54.

55.

56.

Anspruch 1 wurde u. a. durch Hinzufigung des Merkmals
"wobei die gegen das Tumorantigen gerichtete Wirkung
des/der immunstimulierenden trifunktionellen,
bispezifischen Antikorper(s) nicht beeintrachtigt wird"
geandert, das in den erteilten Ansprichen nicht
vorhanden war. Gegen den geanderten Anspruch wurde
seitens der Beschwerdefilhrerinnen II und III u.a. ein

Einwand wegen mangelnder Klarheit erhoben.

Der Anspruch kann wegen mangelnder Klarheit nach
Artikel 84 EPU beanstandet werden, obwohl Klarheit kein
Einspruchsgrund ist, da dieses Merkmal in den erteilten

Ansprichen nicht enthalten war.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdefiithrerin II darin
lberein, dass die oben zitierte Formulierung nicht
eindeutig ist, da die im geadnderten Anspruch erwdhnte
"Wirkung" nicht definiert ist und die moglichen
Wirkungen vielfaltig sind. Der Wortlaut des Anspruchs
versetzt den Fachmann somit nicht in die Lage, den

Gegenstand zu erkennen, flr den Schutz begehrt wird.

Hilfsantrag 10 ist somit nicht gewdhrbar.

In Anbetracht der obigen Erwdgungen ist kein Antrag

gewahrbar.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



