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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch

gegen das Streitpatent zurickzuweisen.

In dieser hatte die Einspruchsabteilung u.a.
festgestellt, dass der Gegenstand der Anspriiche neu ist
und auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

Einen Antrag beider Parteien auf Verlegung der
mindlichen Verhandlung, die als Videokonferenz

anberaumt war, hatte sie abgelehnt.

In einer Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK 2020 hat
die Kammer eine vorlaufige Stellungnahme zu den in der

Beschwerde aufgeworfenen Fragen abgegeben.

Am 10. Februar 2023 fand in Anwesenheit aller Parteien

eine mindliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) beantragt die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des Patents. Weiter beantragt sie die Nicht-
Zulassung von Hilfsantrag 0.2 und die Vorlage von

verschiedenen Fragen an die GroRe Beschwerdekammer.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die
Zurickweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragt sie
die Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Umfang
gemal Hilfsantrdgen 0, 0.1, 0.2, 1 bis 11, wobei
Hilfsantrag 0.2 mit Schreiben vom 2 Dezember 2022, und
die anderen Hilfsantrdgen bereits erstinstanzlich

eingereicht wurden.
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VII.
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Der unabhangige Anspruch 1 des Hauptantrags hat
folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Steuern einer Kompressoranlage (1), die
eine Mehrzahl von Kompressoren (2), umfasst,

wobeil durch die Kompressoranlage (1) in einem
Druckfluidsystem trotz ggf. auch schwankender Entnahme
von Druckfluid aus dem Druckfluidsystem ein
vorbestimmter Uberdruck aufrechterhalten werden soll,
wobei in festen oder variablen Zeitabstéadnden
Entscheidungen idber Schalthandlungen zur Adaption des
Systems an aktuelle Bedingungen getroffen werden, wobei
- in einem Vorselektionsschritt (10), unter
Berlcksichtigung der aktuellen Bedingungen,
Schaltalternativen (13) aus der Vielzahl wvon
kombinatorisch zur Verfigung stehenden
Schaltalternativen (13) ausgeschlossen werden,

- in einem Hauptselektionsschritt (11) verbleibende
Schaltalternativen (13) unter Heranziehung einer oder
mehrerer Optimierungskriterien gegeneinander abgewogen
werden und die unter den vorgegebenen Kriterien
optimale Schaltalternative (13) ausgewdhlt wird und

- in einem Steuerschritt (12) die ausgewahlte
Schaltalternative (13) zur Umsetzung in der

Kompressoranlage ausgegeben wird."

In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgendes
Dokument Bezug genommen:
El: US2008/0131258 Al.

Das Vorbringen der Beschwerdefilhrerin (Einsprechenden)
lésst sich wie folgt zusammenfassen:

Das Einspruchverfahren habe drei Rechtsfragen
grundsatzlicher Bedeutung aufgeworfen, die der GrofRen
Beschwerdekammer vorzulegen seien. Auch sei das

rechtliche Gehdér der Einsprechenden verletzt worden und
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die Entscheidung bereits aus diesem Grund aufzuheben.
SchlieRlich sei dies auch deshalb erforderlich, weil
das Verfahren des breit formulierten erteilten
Anspruchs 1 von El neuheitsschadlich vorweggenommen

sei.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
lésst sich wie folgt zusammenfassen:

Die Vorlagefrage bezlglich der RechtmaRigkeit einer
mundlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung per
Videokonferenz finde ihre Unterstitzung.

Bei fachmédnnischer Lesart des Anspruchs 1 ist sein
Unterscheidungsmerkmal beziiglich der Vorselektion
anders als in El1 offenbart. Zumindest der Hilfsantrag 1
sei zuzulassen; hier misse ein gewisser

Vertrauensschutz in die Ermessenausibung einflieBen.
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Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Das Patent und sein technischer Hintergrund

Die Erfindung betrifft die optimierte Steuerung einer
Kompressoranlage mit mehreren Kompressoren, die einen
Anlagendruck aufrechterhalten. Die Konfiguration des
Kompressoren wird in Abstanden Uberpruft und durch
Ausschalten und/oder Zuschalten von Kompressoren in
eine andere "Schaltalternative" geandert, um
insbesondere durch Fluidentnahme verursachte
Schwankungen auszugleichen oder Ausfalle zu
kompensieren. Um das Schalten so effizient wie moglich
zu gestalten, werden anspruchsgemal in einem
Vorselektionsschritt zuerst bestimmte kombinatorisch
verfigbare Schaltalternativen ausgeschlossen. In dem
Hauptselektionsschritt werden dann die verbleibenden
Schaltalternative gegeneinander abgewogen unter
Heranziehung von Optimierungskriterien, um eine
optimale Schaltalternative auszuwahlen. Diese wird
anschlieRBend ausgefihrt. Die unabhangigen Anspriiche
definieren Verfahren und Vorrichtung dazu.

Im einzigen Ausfihrungsbeispiel wird das Verfahren iber
eine Optimierungsalgorithmus ausgefiithrt, nach
Gleichungen (1) bis (6), Seiten 12 und 13 des Patents.

3. Hauptantrag - Neuheit

3.1 Unstreitig betrifft El1 ein Verfahren zum Steuern einer
Kompressoranlage, die eine Mehrzahl von Kompressoren
umfasst und in einem Druckfluidsystem einen
vorbestimmten Uberdruck aufrechterhalten soll ("final

pressure at the output side", Absatz [0008]). Zielwerte
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fir diesen Uberdruck oder einen Volumenstrom werden in
Abstanden neu festgelegt und mussen von der Anlage
umgesetzt werden. Zwar scheint das Druckfluidsystem
eher als Leitung denn als Speicher beschrieben zu sein
- dies macht jedoch keinen Unterschied hinsichtlich
einer ggf. schwankenden Entnahme von Druckfluid, die
bei beiden auftritt, und auf die mit entsprechend
geanderten Zielwerten reagiert werden muss. Die
Reaktion besteht in einer Entscheidung iber
Schalthandlungen, mit denen bestimmte Kompressoren zu-
bzw. weggeschaltet werden, wodurch eine neue
Kompressorkonfiguration ("new switching configuration",
Absatze [0014], [0015]) oder "Schaltalternative"

ermittelt und sodann aktiviert wird.

Die Schaltalternative wird durch Abwagen unter mehreren
Schaltalternativen unter dem Gesichtspunkt des
Gesamtenergieverbrauchs als Optimierungskriterium
bestimmt, Absatz [0021]. Laut Absatz [0022] ist es
vorteilhaft, zunachst von allen Kompressoren
auszugehen, die verfligbar und betriebsbereit sind,
unabhangig von ihrem derzeitigen Betriebs- oder
Schaltzustand. Ein solcher Ausgangspunkt setzt implizit
voraus, dass vorher alle nicht verfiigbaren und nicht
betriebsbereiten Kompressoren, also z.B. ausgefallene
oder nicht funktionsfdhige Kompressoren, identifiziert
und ausgesondert worden sind. Dies stellt einen
Vorselektionsschritt dar, bei dem aus der Vielzahl wvon
allen theoretisch méglichen bzw. "kombinatorisch zur
Verfiigung stehenden" Schaltalternativen, die in der
Praxis nicht betreibbaren Schaltalternativen

ausgeschlossen werden.

Laut Anspruch 1 soll die Vorselektion unter
Bertlcksichtigung der aktuellen Bedingungen erfolgen.

Die technische Verflugbarkeit eines Kompressors stellt
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eine aktuelle Bedingung dar. Die Beschwerdegegnerin
argumentiert, in Gesamtschau des Patents und unter
Beriicksichtigung seines Fachwissens wiirde der Fachmann
davon ausgehen, dass nicht oder jedenfalls nicht nur
ein trivialer Ausschluss von defekten Kompressoren und
der zugehorigen Schaltalternativen beansprucht ist,
sondern eine weitergehende Vorselektion von aus anderen
betriebsbedingten Grinden ungeeigneten
Schaltalternativen. Dies ergadbe sich allein schon
daraus, dass bereits die Vorselektion als Teil der

Optimierung beansprucht sei.

Die Kammer teilt nicht die Ansicht, dass Anspruch 1
eine Uber ein Aussortieren nicht zur Verfigung
stehender Kompressoren hinausgehende Vorselektion
erfordert, also trotz breiter Formulierung
offensichtlich enger verstanden werden misste.
Grundséatzlich besteht bereits kein Auslegungsbedarf
eines breit, aber klar formulierten Anspruchs. Vielmehr
muss die Neuheit fir den gesamten beanspruchten Bereich
festgestellt werden kdénnen. Auch sind méglicherweise
triviale MaBnahmen, die einen allgemein formulierten
Verfahrensschritt vorwegnehmen, deshalb nicht
"zufallige Vorwegnahmen", wie die Beschwerdegegnerin
ausfihrt. Ohnehin kommt diesem Aspekt lediglich im
Rahmen eines Disclaimers und der erfinderischen
Tatigkeit Bedeutung zu.

Abgesehen davon, dass jede Vorselektion generell als
Optimierungsschritt einer Selektion angesehen werden
kann, ist in Anspruch 1 von einer Optimierung erstmals
im Zusammenhang mit der Hauptselektion die Rede, die
namlich unter Heranziehung von Optimierungskriterien
erfolgt. Demgegeniber sind fir die Vorselektion
lediglich "aktuelle Bedingungen" entscheidend.

Im dbrigen stitzt auch die Beschreibung nicht die enge

Auslegung der Beschwerdegegnerin. Die Absatze [0015],
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[0016] und [0076], in denen die Vorselektion erdrtert
wird, enthalten kein einziges konkretes Beispiel fir
Auswahlkriterien, die bei "aktuellen Bedingungen" zum
Tragen kamen, sondern ebenfalls nur allgemeine Begriffe
wie "moglich und geeignet" bzw. "ungeeignet" "fir die
vorliegenden Betriebsbedingungen". Betriebsbedingungen
sind zwar etwas konkreter als die beanspruchten
"Bedingungen" und mittels einer hohen
Druckfluidentnahme illustriert. Es dirfte jedoch auber
Frage stehen, dass defekte Kompressoren generell
ungeeignet flur samtliche Betriebsbedingungen sind. Laut
Absatz [0076] tragen die Selektionskriterien zudem "der
technischen Umsetzbarkeit" der Schaltalternative
Rechnung. Dieser Begriff weist sogar deutlich in
Richtung einer Aussortierung von Schaltalternativen mit

defekten Kompressoren, wie sie aus El bekannt ist.

Da El1 somit ein Verfahren mit samtlichen Merkmalen des
Anspruchs 1 gemal Hauptantrag offenbart, ist dessen
Verfahren nicht neu (Artikel 54 (1), (2) EPU).

Verletzung des rechtlichen Gehoérs durch

Begriindungsmangel

Die Beschwerdefilhrerin beantragt auch aus diesem Grund
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, ohne aber
eine Zurlckverweisung an die Einspruchsabteilung oder

eine Rickerstattung der Beschwerdegebiihr zu beantragen.
Da die Feststellung mangelnder Neuheit des Hauptantrags
durch die Kammer bereits zur Aufhebung der Entscheidung
fihrt, eribrigt sich eine Prifung des weiteren Grunds.

Dennoch nimmt die Kammer kurz dazu Stellung.

Als Hauptargumente der Beschwerdefihrerin zur
mangelnden Ausfihrbarkeit fihrt das Protokoll der

mundlichen Verhandlung in Abschnitt 18 an, die
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Anspriche seien nicht in ihrem ganzen Schutzumfang
ausfihrbar offenbart und die optimalen Schaltkriterien
nicht definiert. Entsprechend setzt sich die
Einspruchsabteilung in zwdlf Abschnitten 63 bis 74 iber
zwel Seiten ihrer Entscheidung auBerst detailliert und

ausfihrlich mit diesen Hauptargumenten auseinander.

Es mag sein, dass sie dariber hinaus in vier
vorangehenden Abschnitten 59 - 62 auf der Seite 9 auf
einen weiteren, wohl nach Sichtweise der
Beschwerdefihrerin eher untergeordneten Vortrag zur
Ausfihrbarkeit zuerst erwidert und dabei diesen auch
noch missverstanden hat. Obwohl fehlende technische
Wirkung geltend gemacht wurde, ging es wohl eher darum,
dass das angegriffene Patent wegen der hohen
Rechenleistung moderner Prozessoren keinen technischen
Vorteil mehr bietet. Dies sind jedoch keine
Rechtsfehler, sondern moégliche Fehler in der Wirdigung
der Sachfragen. Auch wenn die Einspruchsabteilung (in
den Abschnitten 59 bis 62 der angegriffenen
Entscheidung) weitere Argumente der Beschwerdefithrerin
zur Ausfihrbarkeit missverstanden hatte, hat sie diesen
Rechnung getragen. Das Kernargument der
Beschwerdefihrerin, dass die Erfindung hinsichtlich der
Zahl der Schaltalternativen und Art der
Optimierungskriterien nicht Uber die ganze Breite
offenbart sei, hat die Einspruchsabteilung in den
Abschnitten 63 bis 69 gebithrend berlicksichtigt.
Schlussfolgernd mag vielleicht eine fehlerhafte
Begrindung vorliegen, nicht jedoch eine fehlende. Somit
liegt keine Missachtung des Begrindungsgebots vor

(Punkt 3.2 der Beschwerdebegrindung) .

Daher kann die Kammer keinerlei Verletzung des
rechtlichen Geh&rs nach Artikel 113(1) EPU durch die

Einspruchsabteilung aufgrund eines Begriindungsmangels
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erkennen.

Zulassung der Hilfsantrage 0, 0.1, 0.2, 1 - 11

In der mindlichen Verhandlung stellte die Kammer die
Zulassung der nicht substantiierten Hilfsantrage O,
0.1, 1 - 11 zur Diskussion, da diese unter ihr Ermessen
gemal Artikel 12 (5) VOBK fiel.

In Abschnitt E ihrer Beschwerdeerwiderung verwies die
Beschwerdegegnerin lediglich auf die "Hilfsantrage O,
0.1, 1 - 11" und "auf die Schriftsatze des
erstinstanzlichen Verfahrens sowie auf den Schriftsatz
vom 27. November 2020, den Schriftsatz vom 24. Mai 2019
und den Schriftsatz vom 24. April 2020 ", um ihr
diesbezigliches erstinstanzliches Vorbringen "durch
Bezugnahme zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens" zu

machen.

Die Kammer hat in den Punkten 1 und und 8.1 ihrer
Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK darauf hingewiesen,
dass die Beschwerdeerwiderung entgegen Artikel 12 (3)
VOBK nicht vollstandig ist, da pauschale Verweise auf
Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren nach
geltender Rechtssprechung nicht bericksichtigt werden,
RSBK 10. Auflage, 2022, V.A.2.6.5.

Ein Verweis auf "die Schriftsdtze des erstinstanzlichen
Verfahrens" ist pauschal. Auch der Verweis auf die drei
einzelnen Schriftsatze bleibt pauschal, denn wegen der
wiederholten Erganzung und Umbenennung der Hilfsantrage
im Einspruchsverfahren ist ohne eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit diesen Schriftsdtzen nicht
offensichtlich, welches Vorbringen in welchem
Schriftsatz zu welchem Hilfsantrag gehdrt. Es kann

weder von anderen Beteiligten, noch von der Kammer
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erwartet werden, dass sie sich die Argumente der
Beschwerdegegnerin fir dreizehn Hilfsantrage aus drei
Schriftsatzen selbst zusammensuchen. Dies hatte im
vorliegenden Fall bedeutet, dass die Kammer aktiv fir
eine Parteili hatte tatig werden milssen, was insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der zu erwarteten

Unparteilichkeit der Kammer nicht in Betracht kam.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin lasst
sich aus Artikel 12 (3) VOBK nicht ableiten, ein
pauschaler Verweis sei unter dem Gebot der Knappheit
zuldssig. "Unterlagen, auf die Bezug genommen wird" und
die "schon im Erteilungs-, Einspruchs- oder
Beschwerdeverfahren eingereicht ... worden sind" im
Sinne von Art 12 (3) und Absatz (a) VOBK 2020
(inhaltlich ungeandert gegeniiber der Fassung von 2007)
kénnen grundsatzlich nicht den eigentlichen
Beschwerdevortrag ersetzen. So konnen nach geltender
Rechtsprechung Argumente, die blole Wiederholungen des
Vorbringen im Einspruchsverfahren waren, eine
Beschwerde nicht begriinden, RSdBK, V.A.2.6.3 h), und
ist ein pauschaler Verweis auf in der ersten Instanz
vorgelegtes Vorbringen prinzipiell nicht ausreichend
zur Begrindung, RSdBK, V.A.2.6.5. Die gleichen
Grundsatze gelten insbesondere auch fir Antrage, siehe
RSdBK, V.A.4.3.5 b), demzufolge ein pauschaler Verweis
auf erstinstanzlich eingereichte Antrage unvereinbar
mit dem Erfordernis des Artikels 12(3) VOBK ist. Es
hatte dariber hinaus auch keinen Unterschied gemacht,
wenn die Beschwerdegegnerin die drei Schriftsatze als
Unterlagen, auf die Bezug genommen wird, nochmals in
Kopie eingereicht oder die Kammer sie dazu aufgefordert
hatte, Artikel 12(3)a), b) VOBK. Ausschlaggebend ist
vielmehr, dass durch die Bezugnahme oder durch die
bloBe Wiederholung von im Einspruchsverfahren

gebrachten Argumenten weder fir die Kammer noch fir die
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andere Partei sofort ersichtlich ist, welche Einwande,
die die Beschwerdefihrerin in ihrer Beschwerde gegen
den Hauptantrag erhoben hat, durch die in den
Hilfsantridgen vorgenommenen Anderungen ausgeraumt

werden, in welchem MaBe und warum.

Daran andert auch der Umstand nichts, dass im
vorliegenden Fall eine Auseinandersetzung mit etwaigen
Feststellungen der angefochtenen Entscheidung zu den
Hilfsantrdgen nicht méglich war, da die Patentinhaberin
erstinstanzlich mit ihrem hdherrangigen Antrag
erfolgreich war. Denn sie hatte sich trotzdem auf eine
Verteidigung der Hilfsantrdge im Beschwerdeverfahren
vorbereiten missen. Es war namlich vorhersehbar, dass
diese zum Tragen kamen, wenn der Hauptantrag nicht
standhielte. Es war auch vorhersehbar, dass es in einem
solchen Verfahrensstadium Sache der Patentinhaberin

gewesen ware, ihre Antrage zu begriinden.

Die Beschwerdegegnerin hat zwar auf die Mitteilung der
Kammer mit Schreiben vom 2. Dezember 2022 reagiert und
einen weiteren Hilfsantrag 0.2 eingereicht, dabei aber
weder die Hilfsantrdge 0 und 0.1 zurickgezogen, noch zu
ihnen substantiiert vorgetragen. Bezuglich Hilfsantrag
1 war sie trotz des oben bezeichneten Hinweises der
Kammer der Meinung, dass sich weitere Ausfihrungen
eribrigen wiirden, denn die Kammer hatte ihn vorlaufig
als bestandsfahig angesehen. Tatsachlich hatte die
Kammer aber in Punkt 8.4 ihrer Mitteilung wegen des
fehlenden Vortrags der Parteien zu Hilfsantrag 1 nur in
zwel Satzen kursorisch Aspekte der urspriinglichen
Offenbarung und Neuheit gegeniilber El1 beleuchtet. Zur
Gewadhrbarkeit des Hilfsantrags 1 hat sie sich nicht

geaulert.
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Nach Artikel 12(5) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Vorbringen eines Beteiligten nicht zuzulassen,
sowelt es die Erfordernisse nach Absatz 3 (des Artikels
12) nicht erfillt. In Ausibung dieses Ermessens
entschied die Kammer in der mindlichen Verhandlung
diese Hilfsantrage, weil nicht substantiiert, nicht zum

Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 0.2 wurde mit dem Schreiben vom 2 Dezember
2022 nach Zustellung der Ladung zur mindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Dieser Antrag
gilt somit als Anderung im Beschwerdevorbringen der
Beschwerdegegnerin im Sinne von Artikel 13(2) VOBK.
Demzufolge bleiben solchen Anderungen grundsatzlich
unbericksichtigt, es sei denn die Beschwerdegegnerin
hatte stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt, dass

auBergewdhnlichen Umstande vorléagen.

Hierzu gab die Beschwerdegegnerin an, sie sei von der
breiten Auslegung des Vorselektionsschritt durch die
Kammer in deren Mitteilung lUberrascht worden. Da die
Kammer hier lediglich den der Beschwerdegegnerin aus
der Beschwerdebegriindung (Seite 14 unten bis Seite 16
oben) bekannten Argumenten der Beschwerdefiithrerin
gefolgt ist, konnte sie keine auBergewdhnlichen
Umstande erkennen und hat Hilfsantrag 0.2 deshalb unter

Artikel 13(2) VOBK nicht zum Verfahren zugelassen.
Riige nach Regel 106 EPU

Im Anschluss an die Entscheidung der Kammer, die
Hilfsantrage nicht zuzulassen, erhob die
Beschwerdegegnerin eine Riige nach Regel 106 EPU, die
sie schriftlich einreichte. Derzufolge sahe sie sich
durch die Nichtzulassung samtlicher Hilfsantrdge in

ihren Rechten, insbesondere in ihrem Anspruch auf
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rechtliches Gehdér nach Artikel 113(1) EPU, beschnitten.
Diese Entscheidung sei iberraschend, da die Kammer sich
in der Mitteilung mit den Hilfsantragen
auseinandergesetzt habe und den Hilfsantrag 1 sogar fir
vorlaufig aufrechterhaltungswiirdig angesehen hat. Zudem
hat die Beschwerdefiihrerin die Zulassung nicht
beanstandet. Insbesondere lasse Artikel 12 (3) VOBK
Bezugnahmen ausdricklich zu und fordere eine knappe
Abfassung. Es sei keine explizite Aufforderung zur
Einreichung weiterer Belege nach Artikel 12 (3) (b) VOBK
erfolgt, obwohl die Beschwerdegegnerin durch die
inhaltliche Auseinandersetzung mit Hilfsantrdgen darauf
vertrauen durfte, diese seien Teil des Verfahrens. Die
Nicht-Zulassung widerspreche somit dem Grundsatz des
Vertrauensschutzes. Eine pflichtgemale
Ermessensausibung nach Art 12 (5) VOBK hatte zumindest
zur Zulassung des Hilfsantrags 1 fihren missen, da
dieser nach der vorldufigen Ansicht der Kammer in ihrer

Mitteilung bestandsfahig sei.

Die Kammer wies die in der RUge genannten Einwande
zurick. Zwar stimmt sie mit der Beschwerdegegnerin
darin idberein, dass eine Nichtzulassung von
Hilfsantragen aufgrund fehlerhafter Ermessensausibung
das rechtliche Gehdr einer Partei verletzen und somit
ein Uberpriifungsgrund nach Artikel 112a(2) (c) EPU
vorliegen konnte. Nachdem sie die Parteien zur
Zulassungsfrage und zur Rige gehdrt hat, sah die Kammer

aber eine solche Verletzung als nicht gegeben.

Es besteht Einigkeit, dass die Hilfsantrage 0, 0.1, 1 -
11 im Einspruchsverfahren gestellt und nicht aufgegeben
worden sind. Dies ist vorliegend jedoch nicht
malgeblich, denn die Nichtzulassung stitzt sich nicht
auf die Vorschriften der Artikel 12(2), (4) VOBK,
sondern auf die der Artikel 12(3), (5) VOBK. Die
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Einwadnde bezltglich der Bezugnahme auf Unterlagen und
Knappheit nach Artikel 12(3) VOBK, sowie die
Aufforderung nach Artikel 12 (3) (b) VOBK zur Einreichung
solchen Unterlagen sind bereits oben in Abschnitt 5.1.1
angesprochen worden und bedirfen keines weiteren

Kommentars.

Die Beschwerdegegnerin beruft sich hinsichtlich der
Zulassung der Hilfsantrage auf einen Vertrauensschutz.
Dass sich die Kammer in ihrer Mitteilung (und danach
auch die Beschwerdefihrerin) mit einigen Hilfsantragen
auseinandersetzte, ohne dabei nicht nur auf Artikel

12 (3) VOBK, sondern explizit auch auf Artikel 12 (5)
VOBK zu verweisen, habe die berechtigte Erwartung
geweckt, die Hilfsantrage seien bereits Teil des
Beschwerdeverfahrens. Dies hadtte zumindest bei Auslbung
pflichtgemédRen Ermessens im Rahmen des Artikels 12 (5)
VOBK insoweit bericksichtigt werden missen, als dass
der positiv beschiedene Hilfsantrag 1 zuzulassen

gewesen ware.

Aus den kursorischen Bemerkungen, die die Kammer in
ihrer Mitteilung zu den ersten drei Hilfsantragen
gemacht hat, vermag sie nicht abzuleiten, den Eindruck
erweckt zu haben, dass diese Hilfsantrdge zugelassen
worden und aufrechterhaltungsfiahig seien. Erstens wurde
in Punkt 8.1 zu den Hilfsantragen ausdricklich unter
Bezugnahme auf Punkt 1 nochmals darauf hingewiesen,
dass keine der Parteien zu den Hilfsantragen
substantiiert vorgetragen hatte. Unter Punkt 1, "Rahmen
der Beschwerde" hatte die Kammer auf das Erfordernis
eines vollstadndigen Beschwerdevorbringens einer jeden
Partei nach Artikel 12 (3) VOBK hingewiesen, wobei
pauschale Verweise auf Vorbringen im erstinstanzlichen
Verfahren nach geltender Rechtsprechung nicht

berlicksichtigt werden. Zwar wird in diesen beiden
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Punkten nicht explizit auf Artikel 12 (5) VOBK
verwiesen, die Kammer darf aber davon ausgehen, dass
den Parteien die Rechtsfolge nicht-substantiierten
Vortrags nach der seit Januar 2020 geltenden
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hinlanglich
bekannt ist. Die Nichtbericksichtigung nicht
substantiierter Antrdge war im Ubrigen bereits unter
der alten Verfahrensordnung stdndige Rechtsprechung,
die sich direkt aus den Bestimmungen des Artikels 12 (2)
und (4) VOBK 2007 ableitete (s. RSdABK 9. Auflage 2019,
V.A.4.12.5). Jedenfalls kann eine Partei sich nicht
darauf berufen, dass durch die Nicht-Nennung einer
Verfahrensvorschrift diese keine Geltung haben soll.
Ebenso wenig kann eine Partei sich auf Nicht-Kenntnis

von Vorschriften berufen.

Zweitens wurde in Abschnitt 8.4 zu Hilfsantrag 1 nur
sehr knapp festgestellt, dass dieser den Erfordernissen
des Artikels 123(2) EPU zu geniigen schien, und dass die
Merkmale bezliglich Leerlaufverlusten nicht aus El
bekannt zu sein schienen. Zur erfinderischen Tatigkeit
finden sich dort keine Angaben, dies insbesondere weil
die Parteien dazu noch nicht vorgetragen hatten. Wie
bereits oben festgestellt, unterblieb auch nach
Zustellung der Mitteilung jeglicher Vortrag zur den

Hilfsantrégen.

Nicht zuletzt sei noch auf den einleitenden Absatz der
Mitteilung hingewiesen, wonach die auf diesen Absatz
folgende Auffassung vorlaufig ist. Daraus mag wohl fir
alle Parteien klar sein, dass sich keine
Rechtsanspriiche aus dieser Auffassung ableiten lassen,

da diese im Laufe des Verfahrens gedndert werden kann.

Dadurch, dass der Beschwerdegegnerin in der mindlichen

Verhandlung Gelegenheit gegeben worden ist, ausfithrlich
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und wiederholt in der Diskussion um die Zulassung der
Hilfsantragen (und nochmals in der Diskussion zu der
erhobenen Rilge) zu den verschieden Aspekten Stellung zu
nehmen, ist ihr Anspruch auf rechtliches Gehdr im
Rahmen der Zulassung der Hilfsantrdge gewahrt worden.
Die Kammer hat bei ihrer Ermessensentscheidung diese
Stellungnahmen und alle Umstande des vorliegenden Falls
gegeneinander abgewogen und berlicksichtigt. Einen
weitergehenden Anspruch auf Nachholung versdaumter
Handlungen, hier der Substantiierung des Hilfsantrags
1, um damit moéglicherweise bestehende Rechtsirrtimer zu
korrigieren und eine Zulassung zu erreichen, begriindet

das Recht auf rechtliches Gehor nicht.

Antrage auf Befassung der groRen Beschwerdekammer mit

verschiedenen Rechtsfragen

Durchfiihrung der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung als Videokonferenz ohne Zustimmung

der Parteien

In G 1/21 wurde die Frage, ob eine Videokonferenz mit
dem Recht auf mindliche Verhandlung gemaB Artikel

116 (1) EPU vereinbar sei fiir mindliche Verhandlungen
vor der Beschwerdenkammern bejaht. Die Kammer stimmt
der Beschwerdefihrerin insoweit zu, als die Grobe
Beschwerdekammer den Tenor ihrer Entscheidung bewusst
auf das Verfahren vor der Beschwerdekammer beschrankt
hat. Die Einschrankung auf Beschwerdekammern erfolgte
jedoch nicht aus sachlichen Grinden, also etwa weil an
mindliche Verhandlungen vor Einspruchabteilungen andere
oder strengere Malstdbe anzulegen wadren, sondern weil
dartber hinaus in dem damals vorgelegten Fall, wo eine
Beschwerdekammer zur mindliche Verhandlung in Form
einer Videokonferenz geladen hatte, kein weiterer

konkreter Klarungsbedarf bestand, siehe Abschnitte 14
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bis 16 der Begrindung. Die Kammer sieht sich deshalb
nicht daran gehindert, grundsatzliche Erwdgungen der

G 1/21 auch im vorliegenden Fall anzuwenden.

Zunadchst sind mindliche Verhandlungen in Form einer
Videokonferenz mindliche Verhandlungen im Sinne des
Artikels 116 EPC, Abschnitt 30 der Begrindung. Jedoch
kann einer Partei der Wunsch nach einer
Prasenzverhandlung nur dann versagt werden, wenn
besondere Umstande vorliegen, die die persdnliche
Anwesenheit der Parteien behindern oder unmdglich
machen. Die Reisebeschrankungen wadhrend der Covid-19-
Pandemie zahlen zu solchen Umstanden, die andernfalls
eine nicht hinnehmbare Verzdgerung in der
Entscheidungsfindung und Rechtsprechung nach sich
zdgen, Abschnitte 49, 51 der Begrindung. Im
vorliegenden Fall war wie im G 1/21 zugrundeliegenden
Fall bereits einmal ein (fir den 24. Juni 2020)
anberaumter Verhandlungstermin aufgehoben und (auf den
27. Januar 2021) verschoben worden, bevor dann der
zweite Termin von einer Prasenzverhandlung in eine
Videokonferenz umgewandelt wurde (mit Bescheid vom

3. Dezember 2020 ). In diesem Zeitraum galten in der
Bundesrepublik Kontakt- und Reisebeschrankungen
aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie (siehe

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/

coronavirus/chronik-coronavirus.html) .

Diese objektiven Umstadnde beeintrachtigten die
Durchfihrung mindlicher Prédsenz-Verhandlungen aller Art

gleichermaBen.

Dariiber hinaus kann die Kammer keine Grinde erkennen,
die fir eine groBere Akzeptanz von
Verfahrensverzdgerungen oder eine geringere Eignung

einer Videokonferenz zur Durchfiihrung einer mindlichen
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Verhandlung im Einspruchsverfahren im Vergleich zum
Beschwerdeverfahren sprechen wiurden. Das Argument der
Beschwerdegegnerin, das Beschwerdeverfahren diene mehr
der rechtlichen Uberpriifung und erfordere von
vornherein weniger Sachverhaltsermittlungen als das
Verfahren vor Prifungs- und Einspruchsabteilungen,
Uberzeugt die Kammer nicht. Es ist zwar richtig, dass
das Beschwerdeverfahren auf eine rechtliche Uberprifung
der Entscheidungen ausgerichtet ist, dies bedeutet aber
keineswegs, dass eine solche Uberpriifung grundsatzlich
weniger sachbezogen ware. Nach Artikel 111(1), zweiter
Satz EPU wird eine Beschwerdekammer im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat. Damit verfigt die
Beschwerdekammer grundsatzlich Uber alle Befugnisse des
erstinstanzlichen Organs und hat gegebenenfalls alle
Tatsachen und das Parteivorbringen in gleicher Tiefe zu
prifen wie die Prifungs- oder Einspruchsabteilung.
Daran andert auch der Umstand nichts, dass der
Gegenstand einer Beschwerde und damit der Umfang der
Prifung durch die Beschwerdekammer grundsatzlich durch
die Grinde der angefochtenen Entscheidung, die
Beschwerdeschrift und ggf. die Beschwerdeerwiderung

bestimmt werden.

Daher lagen auch im vorliegenden Fall die in G 1/21
definierten grundsatzlichen Voraussetzungen dafir vor,
eine mindliche Verhandlung als Videokonferenz ohne

Zustimmung der Parteien hierfir durchzufihren.

Die generelle Frage, ob die Begrindung der Entscheidung
G 1/21 auf die Situation, in der kein allgemeiner
Notstand vorliegt, idbertragbar ist, braucht von der
Kammer nicht beantwortet zu werden, da diese Frage fur
den Ausgang des vorliegenden Falles nicht

entscheidungserheblich ist.
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Erfordernis einer erneuten Ladung unter Einhaltung
einer zweimonatigen Frist beim Ubergang von einer

Prasenzveranstaltung zu einer Videokonferenz

Der in den Richtlinien E.III.7.1 angesprochene Termin
einer mindlichen Verhandlung betrifft den Zeitpunkt der
Verhandlung, nicht deren Ort. Falls die mundliche
Verhandlung verlegt wird, also ein neuer Termin
festgesetzt wird, konnen die Beteiligten auf Einhaltung
einer zweimonatigen Ladungsfrist nach Regel 115(1) EPU
bestehen. Das liegt darin begrindet, dass rein
organisatorisch eine kurzfristigere Umplanung aufgrund
anderer Termine eines Beteiligten bzw. Vertreters oft
nicht realisierbar ist. Hier dient die Ladungsfrist
insbesondere der Planbarkeit und Vorhersehbarkeit,
siehe z.B. T 2534/10, Abschnitt 2.1.3a) der Begrindung.
Grundsatzlich ist es zwar denkbar, dass auch bei einem
Ortswechsel zur Sicherstellung der Planbarkeit und
Organisation eine zweimonatige Ladungsfrist einzuhalten
ware, insbesondere wenn v0llig neue Reisevorbereitungen
erforderlich sind, wie beispielsweise bei einem Wechsel
des Verhandlungsortes von Munchen nach Den Haag.
Ahnliches kénnte auch bei einer Umwandlung von einer
Videokonferenz in eine Préasenzverhandlung zutreffen,
die eine Anreise erfordert. Dies gilt jedoch
offensichtlich nicht fir den umgekehrten Fall, der
allenfalls die Stornierung bereits getroffener
Reisebuchungen nétig macht und keinen Verlust an
Arbeitszeit durch An- und Abreise, sondern deren Gewinn

mit sich bringt.

Die Kammer sieht keine unbedingte Notwendigkeit fir die
Buchung eines videokonferenzfdhigen Raums, die wvon der
Beschwerdefihrerin als Beispiel fir ein Zeit in

Anspruch nehmendes Organisationshindernis angefihrt
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wird. Jedenfalls nehmen die Kammermitglieder regelméRig
von ihren gewdhnlichen Birordumen oder von zuhause an
Verhandlungen per Videokonferenz teil. Solche Raume
sind auch "privat" in dem Sinn, dass sie eine
Besprechung mit dem ebenfalls anwesenden Mandanten
ermdglichen wirden. Dafir koénnte z.B. einfach Bild und
Ton der Ubertragung ausgeschaltet werden. Zudem bietet
eine Videokonferenz auch virtuelle Besprechungsraume
fiir von verschiedenen Orten zugeschaltete Teilnehmer.
Die Vertraulichkeit ist dabei sichergestellt - die
Kammer nutzt selbst einen solchen virtuellen Raum fur

ihre Beratungen wahrend einer Videokonferenz.

Zusammenfassend ist also abgesehen von einer fehlenden
ausdriicklichen Regelung fiir einen Ortswechsel in den
Richtlinien auch nicht ersichtlich, dass eine
Umwandlung einer Préadsenzverhandlung in eine
Videokonferenz im Hinblick auf Planbarkeit und
Organisation eine erneute zweimonatige Ladungsfrist

erforderlich machen wirde.

VerstoB gegen das Offentlichkeitsprinzip durch
fehlenden Hinweis auf eine miindliche Verhandlung im

Kalender des Europaischen Patentamts

Um die in Artikel 116 (4) EPU geforderte &ffentliche
Zuganglichkeit einer mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung sicherzustellen, sind Zeit und Ort
der Verhandlung iber eine Akteneinsicht fir jedermann
in Erfahrung zu bringen. Die Beschwerdefihrerin
argumentiert, eine Akteneinsicht sei keine zuverldssige
Informationsquelle. Dies zeige sich beispielsweise
daran, dass der Verhandlungsort Isargebaude der
mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht
daraus hervorgehe. Die Kammer weist dieses Argument

zurick. Die Ladung zu der Verhandlung vor der
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Beschwerdekammer vom 30. Mai 2022 ist Teil der
6ffentlich zuganglichen Akte und weist als
Verhandlungsort "Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 Miunchen
(DE)" aus.

Demgegeniiber ist der vom Europadischen Patentamt online
zur Verfigung gestellte Kalender der mindlichen
Verhandlungen eine subsididre Serviceleistung, die
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt und keinen
Haftungsanspruch im Falle von Fehlern und Irrtimern in
diesem Kalender gewahrt. Darauf wird im Abschnitt
"Haftungsausschluss" auf der Startseite hingewiesen.
Die Beschwerdefihrerin bezweifelt, dass dieser
Haftungsausschluss bereits zum Zeitpunkt der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchabteilung Teil des
Kalenders war und fordert die Kammer auf, dies
nachzuweisen. Die Kammer bemerkt zum einen, dass jede
Partei fir die Tatsachen, auf die sie sich beruft,
beweispflichtig ist, und nicht die Kammer einen
Gegenbeweis antreten muss. Zum anderen ist dieser
Aspekt nicht entscheidungserheblich, solange ein
zuverlassiger anderer Weg, sich Uber Zeit und Ort der
Verhandlung zu informieren, fur die Offentlichkeit

zuganglich war, was vorliegend der Fall war.

Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass ein Fehler
im Verhandlungskalender des Europaischen Patentamts
keinen VerstoB gegen Artikel 116(4) EPU darstellt.

Da die Kammer keine Schwierigkeiten hatte, die
gestellten Rechtsfragen auf Grundlage der gesetzlichen
Regelungen und der bestehenden Rechtssprechung selbst
zu beantworten, hadlt sie es nicht fir erforderlich, sie
der GroRen Beschwerdekammer vorzulegen, Artikel
112(1)a) EPU. Im ibrigen sind, wie auch von der

Beschwerdefihrerin bestatigt, die angeregten
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Vorlagefragen nur von abstrakter und theoretischer
Relevanz. Die Kammer wadre ohne Beantwortung der Fragen
zu derselben Entscheidung gekommen, so dass diese nicht
wesentlich fur das vorliegende Beschwerdeverfahren ist,
siehe RSBK 10. Auflage, V.B.2.3.3. Auch unter diesem
Gesichtspunkt sieht die Kammer von einer Befassung der

GroRBen Beschwerdekammer ab.

Ergebnis

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Einsprechende
erfolgreich gegen die Feststellung der
Einspruchsabteilung, das Verfahren nach Anspruch 1 des
erteilten Patents (Hauptantrag) sei neu im Sinne von
Artikel 54 (1), (2) EPU gegeniber der Offenbarung der
El. Die entsprechende Entscheidung der
Einspruchsabteilung auf Zuriuckweisung des Einspruchs
ist somit aufzuheben. Dass keiner der Hilfsantrdge der
Patentinhaberin zum Beschwerdeverfahren zugelassen
wurde, fihrt letztlich zum Widerruf des Patents.
Darliber hinaus hatte die Kammer weder Anlass, einer
Rlige der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) nach
Regel 106 EPU wegen Verletzung des rechtlichen Gehors
stattzugeben, noch von der Beschwerdefiihrerin
(Einsprechenden) aufgeworfene Rechtsfragen der GroBen

Beschwerdekammer vorzulegen.
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