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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Der Patentinhaber (Beschwerdefihrer) legte form- und
fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der das europdische Patent
Nr. 3 036 386 widerrufen wurde.

Die Einspriiche der Einsprechenden 1 bis 4
(Beschwerdegegnerinnen 1 bis 4) richteten sich gegen
das Streitpatent in gesamten Umfang auf Grundlage der
Einspruchsgriinde des Artikels 100 a) EPU (mangelnde
Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit), des
Artikels 100 b) EPU (mangelnde Offenbarung) sowie des
Artikels 100 c¢) EPU (unzuldssige Erweiterung).

Mit Mitteilung gemdal Artikel 15 (1) VOBK vom

10. September 2024 teilte die Kammer den Beteiligten
ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage
mit, derzufolge die Beschwerde voraussichtlich

zurlickzuweisen sein durfte.

Der Beschwerdefihrer reagierte mit einem auf den

15. Oktober 2024 datierten Schriftsatz und legte einen
weiteren Hilfsantrag 5 vor. Die Beschwerdegegnerin 1
reagierte inhaltlich mit einem auf den

11. November 2024 datierten Schriftsatz und die
Beschwerdegegnerin 3 mit einem auf den

21. November 2024 datierten Schriftsatz.

Die ilbrigen Beteiligten &uBerten sich inhaltlich nicht

zu dieser Mitteilung.

Am 11. Dezember 2024 fand die mindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.
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Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der miindlichen

Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der

mindlichen Verhandlung wverkilindet.

VI. Der Beschwerdefihrer beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter
Fassung (Hauptantrag) und
hilfsweise
die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf Grundlage eines der Hilfsantrage 1
bis 4, erstmalig vorgelegt mit der
Beschwerdebegrindung,
sowie die Zulassung des erstmalig mit Schriftsatz,
datiert auf den 15. Oktober 2024 und eingegangen am
30. Oktober 2024, vorgelegten Hilfsantrags 5 ins
Verfahren und die Zurlckverweisung der

Angelegenheit an die Einspruchsabteilung.

VITI. Die Beschwerdegegnerinnen 1 bis 4 beantragten jeweils
die Zurickweisung der Beschwerde und
hilfsweise
die Zurickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung.

VIIT. Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet entsprechend der in
der Anlage zur angefochtenen Entscheidung angegebenen

Merkmalsanalyse wie folgt:

"M1.1 Schwimmbecken mit integrierter
Gegenstromschwimmanlage (1),
M1.2 die eine Vorrichtung (1') zur Erzeugung einer

starken einstellbaren Strémung mittels eines



IX.
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Strémungskanals (3) in einem flilissigen Medium, z.B.
Wasser, umfasst

M1.3 und in einem Gehduse (35) angeordnet 1ist,
M1.4 wobei die Austrittsfldche des Strémungskanals
(3) der Vorrichtung (1') nahezu fluchtend in der
Ebene eines ausgeformten Abschlusselements (36)
liegt,

M1.5 das frontseitig an dem Gehduse (35) angeordnet
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.6 die Oberfldche des ausgeformten
Abschlusselements (36) in mindestens zwel Bereiche
(37, 49, 49') aufgeteilt ist, durch die das
fliissige Medium hindurchstrémen kann,

M1.7 wobei ein erster Bereich mindestens eine
Ausnehmung (37) fiir die Austrittséffnung des
Strémungskanals (3) aufweist,

M1.8 die in etwa mittig in der Fl&dche des
ausgeformten Abschlusselement (36) angeordnet ist;
M1.9 und mindestens ein zweliter Bereich (49) eine
Vielzahl von Ausnehmungen (38) flir das angesaugte
fliissige Medium aufweist,

M1.10 deren Gesamtfldche einen Volumenstrom von 50
- 160 gm/h

M1.11 und eine Stréomungsgeschwindigkeit v der
Einzel6ffnungen von nicht grdéBer als 0,40 m/s

gewdhrleistet."

Angesichts der getroffenen Entscheidung, die
Hilfsantrdage 1 bis 5 nicht ins Verfahren zuzulassen,

ist eine Wiedergabe derselben nicht erforderlich.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.
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Entscheidungsgrunde
1. Zulassung des Vortrags einer Begleitperson

Mit Schriftsatz datiert auf den 25. Oktober 2024,
eingegangen am 28. Oktober 2024, beantragte der
Vertreter des Beschwerdefihrers, dass in der mindlichen
Verhandlung eine als deutscher Patentassessor
qualifizierte Begleitperson vortragen dirfe, um
moégliche Argumente vorzubringen, die der
Aufrechterhaltung des erteilten oder abgeadanderten

europaischen Patents dienen konnten.

Die Kammer iberzeugte sich davon, dass die
Begleitperson nicht in der Liste der zugelassenen
Vertreter vor dem Europaischen Patentamt eingetragen
ist. Zudem ist sie auch nicht gemidB Artikel 134 (8) EPU
zur Vertretung in den durch das Ubereinkommen
geschaffenen Verfahren berechtigt, weil sie zwar
deutscher Patentassessor, nicht jedoch als nationaler

Rechtsanwalt eines Vertragsstaats zugelassen ist.

Die Begleitperson war auch kein technischer Experte auf
dem relevanten technischen Gebiet, der sich zu

bestimmten technischen Fragen hatte duBern konnen.

Laut G 4/95 besteht im Einspruchsbeschwerdeverfahren
kein Rechtsanspruch auf mindliche Ausfihrungen durch
eine Begleitperson; diese dirfen nur mit Zustimmung der
Kammer und nach ihrem Ermessen gemacht werden. (vgl.
Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage
2022, III.V.5.1). Insbesondere, wie von der
Beschwerdegegnerin 4 beanstandet, darf eine
Begleitperson nicht alle bzw. fast alle wesentliche

Ausfihrungen anstelle eines Vertreters vortragen, ohne
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dass es daflir besondere Grinde geben wirde, wie etwa
die Ausbildung kinftiger zugelassener Vertreter. Im
vorliegenden Fall wurden keine Grinde von dem Vertreter

des Beschwerdefihrers geltend gemacht.

Die Kammer bertcksichtigte bei der Ausibung des ihr
somit zustehenden Ermessens, dass der Beschwerdefihrer
vor der mundlichen Verhandlung rechtzeitig fir eine
angemessene Vorbereitung durch die weiteren
Verfahrensbeteiligten beantragte, dass die
Begleitperson mindlichen Ausfihrungen machen dirfe. Mit
diesem Antrag waren der Name und die Qualifikation der
Begleitperson angegeben. Jedoch war der Gegenstand der
beabsichtigten mundlichen Ausfihrungen nur unkonkret

angegeben.

Um sicherzustellen, dass die miindlichen Ausfihrungen
unter der standigen Verantwortung und Aufsicht des
Vertreters des Beschwerdefuhrers gemacht werden,
beschloss die Kammer, dass der Vertreter des
Beschwerdefilthrers den vollstadndigen Sachvortrag zu
halten hat, wie es nach der Rechtsprechung der G 4/95
von einem Vertreter in einer mindlichen Verhandlung zu
erwarten ist. Die Kammer erteilte der Begleitperson das
Wort wahrend der mindlichen Verhandlung, soweit sie es
zur Erganzung des Vortrags des Vertreters fir notwendig

erachtete.

Zuldssigkeit der Anderungen (Artikel 100 (c) und
123 (2) EPU)

Der Beschwerdefiihrer wendete sich gegen die
Feststellung in Punkt II.2 der Entscheidungsgriinde,
dass die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemaRB
Hauptantrag gegeniiber der Offenbarung der urspringlich

eingereichten Unterlagen unzuldssig erweitert sei.
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Die Einspruchsabteilung stellte unter anderem in Punkt
IT1.2.3 der Entscheidungsgrinde fest, dass das Merkmal
M1.11 nicht in den urspringlich eingereichten

Unterlagen offenbart sei.

Die Einspruchsabteilung erkannte in der Verschiebung
der signifikanten Stelle der Stromungsgeschwindigkeit
eine unzuldssige Anderung, da der gednderte Endwert der
Stromungsgeschwindigkeit von 0,40 m/s nicht unmittelbar
und eindeutig aus den urspringlichen Unterlagen

ableitbar sei.

Es war zwischen den Beteiligten unstrittig, dass die in
Merkmal M1.11 angegebene BemaBung der
Stromungsgeschwindigkeit von nicht gréfer als 0,40 m/s
nicht explizit den urspriunglichen Unterlagen zu

entnehmen ist.

Strittig blieb zwischen den Beteiligten allein, ob eine
implizite Offenbarung dieser Anderung vorliegt oder ob
die Anderung fiir die Fachperson erkennbar keinen
technischen Beitrag zu der urspringlich offenbarten

technischen Lehre liefert.

Der Beschwerdefilhrer trug dazu im Ergebnis vor, dass
mit der Veranderung der Dezimalstelle in der
Bereichsangabe der Stromungsgeschwindigkeit kein iber
den urspruiunglich genannten Bereich hinausgehender Wert
fir die Strdmungsgeschwindigkeit beansprucht werde. Aus
dem Umstand, dass der nunmehr genannte Wert innerhalb
des ursprunglich offenbarten Bereichs liege, ergebe

sich flir die Fachperson eine implizite Offenbarung.

Dies gelte aus Sicht des Beschwerdefithrers umso mehr,

als fur die Fachperson aus dem Zusammenhang der Abséatze
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2 und 3 der Beschreibung der urspringlich eingereichten
Unterlagen hervorgehe, dass der bei der durchgefiihrten
Messung die Strdmungsgeschwindigkeit mit einer
Genauigkeit von hundertsteln m/s angegeben wurde (0,45
m/s), so dass sie diese Genauigkeit ohne weiteres auf
die folgende Lehre zu dem Zahlenwert der im folgenden
Absatz erfindungsgemall geforderten
Stromungsgeschwindigkeit an den Einzeldffnungen
Uibertragt, da ihr bewusst sei, dass bei Messungen diese
Genauigkeit erzielt werde. Die Messungen in diesen
beiden Absatzen 2 und 3 der urspringlich eingereichten
Beschreibung seien fiir ein- und dieselbe
Stromungsgeschwindigkeit, an ein- und denselben

schlitzférmigen Offnungen durchgefiihrt.

Fir den Beschwerdefihrer sei somit die in Anspruch 1
des erteilten Patents beanspruchte
Stromungsgeschwindigkeit von nicht groéBer als 0,40 m/s
fir den Fachmann urspringlich implizit offenbart, so
dass im Gegensatz zu der Auffassung der
Beschwerdegegnerinnen sie gegeniiber der urspriinglichen
Angabe 0,4 m/s nicht mit einer hoheren Genauigkeit bzw.
mit einer weiteren signifikanten Nachkommastelle
angegeben sei. Sie betreffe eine bloBe Ubertragung der
auf Seite 12, Absatz 2 und 3, der urspringlichen

eingereichten Beschreibung offenbarten Messgenauigkeit.

Weiter sei mit dem Hinzufligen der weiteren
Dezimalstelle kein besonderer physikalischer bzw.
technischer Effekt verbunden, so dass die Anderung der
Bereichsangabe in Anwendung der in der Entscheidung

G 1/93 der GroBen Beschwerdekammer dargelegten

Kriterien zulassig sei.
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Fir eine implizite Offenbarung des Merkmals bietet sich
in den urspringlichen Unterlagen jedoch keine

Grundlage.

Eine angebliche Offenbarung kann nur dann als
"implizit" angesehen werden, wenn fir die Fachperson
sofort erkennbar ist, dass nichts anderes als das
angeblich implizite Merkmal Teil des offenbarten
Gegenstands war. Grundlage dafiir kann jedoch nicht
allein sein, dass die nunmehr genauer angegebene
Stromungsgeschwindigkeit Teil des urspringlich

offenbarten Bereichs war.

Die Kammer teilt zudem die Auffassung der
Beschwerdegegnerin 4, dass auch die urspringlich
eingereichten Unterlagen selbst der Genauigkeit der
Stromungsgeschwindigkeiten in Form der Darstellung mit
unterschiedlichen Dezimalstellen eine Bedeutung geben,
denn in der urspringlichen Anmeldung wird ausdricklich
von einer unterschiedlichen Genauigkeit bei der Angabe
der Stromungsgeschwindigkeit Gebrauch gemacht (0,4 m/s
und 0,45 m/s) .

Der Absatz 2 der Seite 12 der urspriunglichen
Beschreibung, in dem eine Stromungsgeschwindigkeit wvon
0,45 m/s angegeben ist, betrifft dabei eine Messung von
Stromungen an den Auslassoffnungen. Der folgende Absatz
3 hingegen beschreibt - unter anderem mit Bezug auf die
DIN EN 13451-3 (eingereicht als E3 mit der
Einspruchsschrift der Beschwerdegegnerin 3) - eine
technische Lehre, welche die ausdrickliche Forderung
enthalt, dass die Ansauggeschwindigkeit an den
Einzeldffnungen einen bestimmten Wert, nadmlich 0,4 m/s,
nicht idbersteigen darf. Dieser letztere Absatz bezieht

sich damit nicht auf eine Messgenauigkeit, sondern auf



-9 - T 2112/22

einen fir die technische Lehre malgebende Wertangabe in

Form eines zu erzielenden Grenzwertes.

Die Fachperson hat bei der Lektilire der urspringlichen
Offenbarung keinen Anlass anzunehmen, dass sie die
Genauigkeit eines Messwertes (Absatz 2 auf Seite 12 der
urspringlich eingereichten Beschreibung) auf einen
vorgegebenen Grenzwert (Absatz 3 auf Seite 12 der
urspringlich eingereichten Beschreibung) umstandslos
Ubertragen kann. Im Gegenteil entnimmt sie der den
beiden oben angegebenen Absatzen der urspringlichen
Offenbarung, dass trotz der Kenntnis dariber, dass eine
Ermittlung eines Parameters in einer bestimmten
Genauigkeit bei der Beachtung desselben Parameters als
Grenzwert eine andere Genauigkeit angegeben und
folglich relevant ist. Die Fachperson wird demnach aus
der Offenbarung der urspringlichen Unterlagen heraus
dazu gefihrt, die ausdricklichen und anschlielend
konsistent wiederholt offenbarten Genauigkeit der
Stromungsgeschwindigkeit als eine relevante technische

Information zu verstehen.

Weil die Offenbarung des Absatzes 3 der Seite 12 der
urspringlich eingereichten Unterlagen wesentlich mit
der zugrundeliegenden technischen Lehre verbunden ist -
dass namlich der zuldssige angegebene Bereich der
Ansauggeschwindigkeit an den Einzeldffnungen durch eine
maximal zu erzielende Stromungsgeschwindigkeit von 0,4
m/s begrenzt ist, so dass eine ausreichende Abstand zu
der in der Norm E3, Seite 8, unter "4.6 Risiken durch
Ansaugung", angegebenen Grenze von 0,5 m/s gehalten
ist, um Verschmutzungen und Konstruktionsabweichungen
zu berlcksichtigen - hat die Angabe der Genauigkeit
auch eine unmittelbare Auswirkung auf die Ausgestaltung
des erfindungsgemédlRen Gegenstands. Die Erfindung
betrifft namlich die Wahl der Gesamtfldche der
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Ausnehmungen der flr das angesaugte Medium, die in eine
Mehrzahl von Einzeldffnungen bestehen. Die Fachperson
verfliigt jedoch lber mehrere Freiheitsgrade, um zu dem
durch Merkmal M1.11 zu gewahrleistenden Ergebnis wvon
einer Genauigkeit von 0,40 m/s zu gelangen, denn sie
muss dazu die Konstruktion des Abschlusselements, etwa
die Anzahl, Lage oder GroBe der Einzeldffnungen,
ausgestalten. Dies erfolgt notwendigerweise auf eine
andere Weise als mit einer Genauigkeit von 0,4 m/s. Die
Fachperson ist somit mit einer neuen Lehre
konfrontiert, d. h. die Konstruktion muss anders

ausgestalten werden.

Im Ergebnis hat die mit 0,4 m/s offenbarte obere
Bereichsgrenze der Stromungsgeschwindigkeit fir die
Fachperson gerade in der explizit angegebenen

Genauigkeit eine konkrete technische Bedeutung.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass entgegen
des Vorbringens des Beschwerdefiihrers die in G 1/93
festgelegten Bedingungen nicht erfillt sind, die
angeben, wann ein Merkmal, das in der Anmeldung nicht
offenbart wurde, sondern wahrend der Prifung der
Anmeldung hinzugefigt wurde, in einem Anspruch
beibehalten werden kann, ohne der Aufrechterhaltung des

Patents wie erteilt entgegenzustehen.

Da das Merkmal M1.11 weder explizit noch implizit mit
der nunmehr angegebenen Genauigkeit der
Stromungsgeschwindigkeit urspringlich offenbart war,
erfillt Anspruch 1 des Hauptantrags nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU, so dass der
Einspruchsgrund aus Artikel 100 c) EPU begriindet ist.
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Zuldssigkeit der Hilfsantrdge 1 bis 5 (Artikel 12 (4)
und (6) EPU)

Der Beschwerdefiilhrer legte mit der Beschwerdebegriindung
erstmalig die Hilfsantrage 1 bis 4 vor. Diese
Hilfsantrdge waren indes nicht Teil des
Einspruchsverfahrens und daher auch nicht Teil der

angefochtenen Entscheidung.

Die Hilfsantrdge 1 bis 4 stellen vielmehr eine Anderung
im Sinne des Artikels 12 (2) VOBK dar und ihre
Zulassung unterliegt dem Ermessen der Kammer nach

Artikel 12 (4) VOBK.

Es wurden, nachdem der Beschwerdefilhrer seine Rige
einer angeblichen Verletzung des rechtlichen Gehors
nicht weiter aufrechterhielt, keine weiteren
rechtfertigende Grinde dafiir vorgetragen, weshalb diese
Antrage nicht bereits im Einspruchsverfahren hatten
vorgelegt werden kénnen. Der mdglicherweise als
Rechtfertigungsgrund zu verstehende, von dem
Beschwerdefilhrer vorgetragene Umstand, dass er die
Argumente der Beschwerdegegnerinnen zu der unzulassigen
Anderung in Merkmal M1.11 im Einspruchsverfahren fir
nicht stichhaltig hielt, kann jedenfalls keine
Rechtfertigung fir eine Vorlage von Hilfsantragen im
Beschwerdeverfahren bieten, da eine subjektive
Uberzeugung eines Beteiligten zu einem Einwand objektiv
kein Hindernis darstellt, auf die Eventualitat, dass
dieser Einwand die Einspruchsabteilung lberzeugte, im
Rahmen einer sorgfaltigen Verfahrensfihrung zu

reagieren.

Die Kammer stimmt zudem den Beschwerdegegnerinnen zu,
dass mit den neuen Antragen neue Fragestellungen,

gerade auch hinsichtlich einer Erfillung der
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Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPU,
aufgeworfen werden, so dass nicht deutlich ist, ob die
Hilfsantrdage geeignet sind, die der Entscheidung
zugrundeliegende Problematik auszuraumen. Dies fuhrt
jedenfalls zu einer weiteren Komplexitat des
vorliegenden Falles, so dass die spate Vorlage der
Hilfsantrdge 1 bis 4 im Widerspruch zur gebotenen
Verfahrensdkonomie steht. Dem wurde im Ubrigen vom
Beschwerdefihrer zu keinem Zeitpunkt im

Beschwerdeverfahren widersprochen.

Die Kammer uUbt daher das ihr aus Artikel 12 (4) VOBK
zustehende Ermessen dahingehend aus, die Hilfsantrage 1

bis 4 nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 5 wurde vom Beschwerdefihrer erstmalig mit
seinem auf den 15. Oktober 2024 datierten Schriftsatz,
eingegangen am 30. Oktober 2024, d.h. nach Zustellung
der Mitteilung gemaBl Artikel 15 (1) VOBK vom

10. September 2024 vorgelegt. Eine Bericksichtigung
steht daher unter den Voraussetzungen des Artikels 13
(2) VOBK.

Vom Beschwerdefiihrer wurden keine stichhaltigen Griinde
geltend gemacht, weshalb auBergewdhnliche Umstande
vorlagen, die eine Berilicksichtigung rechtfertigten.
Insbesondere ist eine eventuell derart zu verstehende
Bezugnahme auf die Rechtfertigungsgrinde hinsichtlich
der vorangehenden Hilfsantragen 1 bis 4 bereits deshalb
gegenstandslos, weil die Rilge der Verletzung des
rechtlichen Gehdrs vom Beschwerdefihrer nicht

aufrechterhalten wurde.

In Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK bleibt der
Hilfsantrag 5 daher mangels eines Vorliegens

auBergewdbhnlicher Umstande unberiicksichtigt.
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Das Patent ist somit in Ermangelung eines den
Erfordernissen des Ubereinkommens geniigenden oder in

zulassiger Weise vorgebrachten Antrags zu widerrufen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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L. Stridde G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



