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Das erste Jahr mit der neuen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
VOBK 2020 - Eine Ubersicht mit Handlungsempfehlungen
Berichtet von Dr. Georg Anetsberger und Dr. Felix Grodl

Die neue Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern, VOBK 2020,
ist nun seit einem Jahr in Kraft und
mit ihr deutlich verschiirfte Verspi-
tungsmapBstibe (s. insb. Art. 12, 13(1)
und 13(2) VOBK 2020). Zu den gein-
derten Art. 13(1) und (2) VOBK 2020
liegen bereits erste Entscheidungen
der technischen Beschwerdekam-
mern des EPA vor. Dieser IP Report
beleuchtet die Anwendung der geéin-
derten Art. 13(1) und (2) VOBK 2020
in diesen ersten Entscheidungen
sowie ihre Auswirkung auf die Praxis
und gibt einen Ausblick auf die zu
erwartende dhnliche Anwendung

des neuen Art. 12 VOBK 2020. Fiir
Patentinhaber und Einsprechende
gilt grundsiitzlich, dass sie ihre
Beschwerdevorbingen so friith und
vollstindig wie moglich vorbringen
miissen. Anderungen des Vorbingens
miissen in direkter Reaktion auf den
Vortrag der jeweils anderen Partei
eingereicht werden. Zudem miissen
rechtfertigende Griinde fiir die Ande-
rung des Vorbringens angegeben
werden, um deren Beriicksichtigung
in der Entscheidung der Beschwerde-
kammern nicht zu gefihrden.

1. Rechtliche Grundlagen

Am 1. Januar 2020 trat die neue Verfah-
rensordnung der Beschwerdekammern
(VOBK 2020) in Kraft, mit der insbeson-
dere die Vorschriften zum verspiteten
Vorbringen gegeniiber der VOBK 2007

verscharft wurden. Nach wie vor gilt, dass
die Beschwerdebegriindung und die Erwi-
derung — also der jeweils erste Schriftsatz
der Beteiligten im Beschwerdeverfahren —
den vollstindigen Sachvortrag enthalten
miissen (s. Art. 12 (2) VOBK 2007 bzw.
Art. 12 (3) VOBK 2020).

Die frithere Fassung der Verfahrensordnung
(VOBK 2007) gab der Beschwerdekammer
zwar mit Art. 12 (4) die Befugnis, Tatsachen,
Beweismittel oder Antrige nicht zuzulassen,
die bereits erstinstanzlich hatten vorge-
bracht werden kénnen. Der Grundsatz war
jedoch, dass das gesamte Vorbringen in der
Beschwerdebegriindung bzw. Beschwerdeer-
widerung zu berticksichtigen war. Die VOBK
2020 dreht dies nun praktisch um: Sie gibt
im neu gefassten Art. 12 (2) i.V.m. Art. 12 (4)
an, dass Vorbringen, das nicht auf dasjenige
gerichtet ist, was der angefochtenen Ent-
scheidung zugrunde liegt, als Anderung zu
betrachten ist. Grundsitzlich sollen solche
Anderungen unberiicksichtigt bleiben, sofern
die Beschwerdekammer diese nicht aufgrund
ihres Ermessens nach Art. 12 (4) VOBK 2020
zulédsst. Zudem kénnen nun nicht nur neue
Tatsachen, Beweismittel oder Antriage von
der Zulassung ausgeschlossen sein, sondern
auch neue Einwdnde und bloBe Argumente,
die Art. 12 (2) VOBK 2020 explizit nennt.

Ahnlich wurde die Verfahrensordnung
im Hinblick auf Anderungen im Laufe des
Beschwerdeverfahrens verscharft. Die
Beschwerdekammer hatte gemi3 VOBK
2007 zwar bereits das Ermessen solche
Anderungen zuzulassen, nun miissen
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hierfiir aber zwingend rechtfertigende
Griinde seitens des Beteiligten angegeben
werden (Art. 13 (1) S. 1, 3 VOBK 2020).
GemaiB der neu gefassten Vorschrift

(Art. 13 (1) S. 4 VOBK 2020) wird bei Aus-
iibung des Ermessens nun zudem nicht nur
der Stand des Verfahrens und die Verfah-
rensokonomie beriicksichtigt, sondern u. a.
auch, ob die Anderung zur Losung von im
Beschwerdeverfahren aufgeworfenen Fragen
dient. Bei Anderung eines Patents oder

einer Patentanmeldung muss der Beteiligte
auBerdem aufzeigen, dass die Anderung dazu
geeignet ist, die im Beschwerdeverfahren
aufgeworfenen Fragen prima facie auszu-
raumen und zudem keinen Anlass zu neuen
Einwénden gibt.

Wird die Anderung des Beschwerdevorbrin-
gens nach Ablauf einer von der Beschwer-
dekammer gesetzten Frist (R. 100 (2) EPU)
oder nach Zustellung der Ladung zur miind-
lichen Verhandlung eingereicht, so bleibt
diese Anderung nun grundsitzlich unbe-
rilicksichtigt (Art. 13 (2) VOBK 2020). Einzig
in Ausnahmefillen, ndmlich beim Vorliegen
auBergewohnliche Umstidnde, die von dem
Beteiligen stichhaltig begriindet werden
miissen, kann eine derart spite Anderung
des Beschwerdevorbringens zugelassen
werden.

2. Rechtspraxis — Die Entscheidungen

Wie die hier vorgestellten Entscheidungen
der Beschwerdekammern zeigen, werden
die Anderungen der Art. 13(1) und (2) VOBK
2020 konsequent umgesetzt.

a. In den beiden Entscheidungen T 752/16
und T 995/18 lieBen die Beschwerdekam-
mern geanderte Hilfsantrage, die nach

Zustellung der Ladung eingereicht wurden,
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nicht zu, obwohl sie auf Einwénde der
Beschwerdekammer gerichtet waren, die
von ihr erstmals aufgegriffen wurden. Zur
Begriindung gab die Beschwerdekammer
jeweils an, dass ihre Einwinde auf solche
gestiitzt waren, die von der Einsprechenden
bereits frither vorgebracht wurden:

Im Beschwerdeverfahren T 752/16 duBerte
die Beschwerdekammer in einer ersten
Mitteilung noch eine fiir die Patentinha-
berin positive vorlaufige Meinung. Diese
vorlaufige Meinung wurde in einer zweiten
Mitteilung revidiert. Die nach der Ladung
zur miindlichen Verhandlung, aber in
Reaktion auf die zweite Mitteilung einge-
reichten Hilfsantrage wurden als verspitet
zurilickgewiesen (Art. 13(2) VOBK 2020). Die
Beschwerdekammer fiihrte aus, dass bis zur
Verkiindung der Entscheidung jederzeit mit
einer Anderung der vorldufigen Meinung
gerechnet werden miisse. Insbesondere sei
eine Anderung der vorlidufigen Meinung kein
yaufergewohnlichen Umstand“im Sinne von
Art. 13 (2) VOBK 2020. Da die Anderung der
vorlaufigen Meinung auf in der Beschwer-
debegriindung vorgebrachten Einwanden
beruhte, hitte die Patentinhaberin bereits
mit ihrer Beschwerdeerwiderung entspre-
chende Hilfsantrige vorbringen miissen.

Diese Entscheidung wurde im Beschwer-
deverfahren T 995/18 bestitigt. Die
Beschwerdekammer lieB einen geinderten
Hauptantrag nicht zu, der in der miindlichen
Verhandlung in Reaktion auf einen von der
Kammer erstmals aufgegriffenen Klar-
heitseinwand beziiglich eines abhéngigen
Anspruchs eingereicht wurde. Hierzu fiihrte
die Kammer aus, dass dieser Klarheitsein-
wand bereits im Einspruchsverfahren vor-
gebracht worden war. Die Patentinhaberin
hétte daher spatestens mit ihrer 2
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Beschwerdeerwiderung auf den Einwand
reagieren miissen.

Weiterhin duBerte die Beschwerdekammer in
den obigen beiden Entscheidungen Zweifel,
ob die gednderten Antrége liberhaupt den
Kriterien des Art. 13(1) VOBK 2020 geniigt
hitten, d. h. ob sie bereits aufgeworfene
Fragen ausraumen und zudem keinen Anlass
zu neuen Einwénden gegeben hitten, was die
Kammer auch bei Vorliegen eines ,,auflerge-
wohnlichen Umstands®bei der Zulassung
hatte beriicksichtigen miissen.

b. In den Beschwerdeverfahren T 1482/17
und T 1278/18 erkannte die Beschwerde-
kammer dagegen einen ,,auffergewdéhnlichen
Umstand” im Sinne des Art. 13 (2) VOBK
2020 an. Hier wurden — und das ist ein
Lichtblick — gednderte Hilfsantrage zuge-
lassen, obwohl diese erst nach der Ladung
zur miindlichen Verhandlung eingereicht
wurden. Aus Sicht der Kammer war ein
"auflergewdchnlicher Umstand" gegeben,
denn die Hilfsantrdge wurden in unmittel-
barer Reaktion auf erstmals von der Kammer
ex officio vorgebrachten Einwidnden einge-
reicht. Im Gegensatz zu den vorgenannten
Entscheidungen T 752/16 und T 995/18
reagierte die Patentinhaberin dabei zum
frithestmoglichen Zeitpunkt auf die neuen
Einwinde, sodass die Hilfsantriage zuzu-
lassen waren.

c. In der Entscheidung T 995/18 lief3 die
Beschwerdekammer die Streichung eines
Unteranspruchs aus einem Anspruchssatz
zu, die erst in der miindlichen Verhandlung
erfolgte. Die Kammer entschied, dass es sich
im konkreten Fall bei der Streichung um
keine Anderung des Beschwerdevorbrin-
gens handelte, da diese weder die anderen
Anspriiche in ein neues Licht setzte noch
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sonstige Auswirkungen auf das Beschwer-
devorbringen der Patentinhaberinnen hatte.
Somit war Art. 13(2) VOBK 2020 nicht anzu-
wenden. Die Streichung war daher nicht als
verspitet zuriickzuweisen, auch wenn sie erst
nach der Ladung zur miindlichen Verhand-
lung erfolgte.

d. Neue Einwédnde und neue Argumente basie-
rend auf bereits im Verfahren befindlichen
Dokumenten wurden in den Entscheidungen
T 995/18 und T 908/19 zuriickgewiesen:

In der Entscheidung T 995/18 wurde

Art. 13(2) VOBK 2020 auf das Vorbringen
neuer Einwédnde angewandt. Ein erstmals in
der miindlichen Verhandlung vorgebrachter
Einwand wegen mangelnder Ausfiihrbarkeit
im Hinblick auf ein bestimmtes Merkmal
wurde als verspatet zuriickgewiesen, da sich
der Einwand gegen ein bereits im urspriing-
lichen Anspruch befindliches Merkmal rich-
tete. Der Einwand hitte daher bereits frither
vorgebracht werden konnen. Die Beschwer-
dekammer sah es nicht als "auffergewohnli-
chen Umstand" an, dass der Einsprechenden
dieser Einwand erst zu einem spateren
Zeitpunkt eingefallen sei.

In der Entscheidung T 908/19 wurden vom
Einsprechenden nach Zustellung der Ladung
neue Einwidnde zur mangelnden erfinderi-
schen Tatigkeit ausgehend von bereits im
Verfahren befindlichen Dokumenten einge-
reicht, nachdem die Beschwerdekammer eine
fiir den Einsprechenden ungiinstige vorlau-
fige Auffassung zu erkennen gegeben hatte.
Auch dieses neue Vorbringen wurde von der
Beschwerdekammer nicht zugelassen, da

es keinen ,,aufergewohnlichen Umstand”

im Sinne des Art. 13(2) VOBK 2020 dafiir
erkennen konnte, dass der entsprechende
Vortrag nicht friiher erfolgte. 3
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e. Nicht zuzulassen sind Anderungen des bzw. das entsprechende Angriffsmittel im
Beschwerdevorbringens auch dann, wenn der ~ Verfahren vorliegt.
Beteiligte keine Griinde fiir die Anderungen
angibt. Die Beschwerdekammer lief3 in den Eine Anderung des Beschwerdevorbringens
Entscheidungen T 1004/18 und T 2279/16  erst in Reaktion auf die Anderung oder die
beispielhaft unbegriindet neu vorgebrachte erstmalige AuBerung einer vorldufigen Mei-
Hilfsantréage nicht zum Verfahren zu. In der nung der Beschwerdekammer wird hochst-
T 2279/16 stellte die Kammer zudem fest, wahrscheinlich erfolglos bleiben, wenn die
dass Art. 13(2) VOBK auch dann anzuwenden  vorliaufige Meinung lediglich bereits im
ist, wenn die miindliche Verhandlung abge- Verfahren befindliche Standpunkte aufgreift.
sagt wurde. Alle Anderungen des Beschwerdevorbrin-
gens sind vielmehr nur in unmittelbarer
3. Handlungsempfehlungen Reaktion auf erstmals vorgebrachte entspre-
chende Einwinde aussichtsreich. Die Ande-
Aus der letztjahrigen Entscheidungs- rungen sollten auBerdem als solche benannt
praxis der Beschwerdekammern beziiglich und es sollte begriindet werden, weshalb
Art. 13(1) und (2) VOBK 2020 ergibt sich, sie zuzulassen sind. Ansonsten riskiert der
dass alle Angriffe und Verteidigungsmittel so  Beteiligte eine Nichtzulassung, selbst wenn
frith wie moglich vorgebracht werden sollten,  objektiv Zulassungsgriinde vorlagen.
d. h. sobald die entsprechende Verteidigung
Ausblick
Im Hinblick auf den ebenfalls gednderten zugelassen werden, damit sie Gegen-
Art. 12 VOBK 2020, bei dem eine dhn- stand des Beschwerdeverfahrens werden,
lich strenge Handhabung wie bei den wobei hier hohe Hiirden zu erwarten sind.
gednderten Art. 13(1) und (2) VOBK 2020 GemiB Art. 12 (6) EPU werden insbeson-
zu erwarten ist, empfiehlt es sich, das dere Antrige, Tatsachen, Einwdnde oder
gesamte Vorbringen, d. h. insbesondere alle  Beweismittel, die erstinstanzlich vorzu-
Antrége, Tatsachen, Einwande, Argumente bringen gewesen wiren, grundsitzlich nicht
und Beweismittel bereits erstinstanzlich, zugelassen, es sei denn die Umstéande der
vor dem in der Mitteilung nach Regel Beschwerdesache rechtfertigen dies.
116 (1) EPU bestimmten Zeitpunkt vorzu-
bringen. Wie streng die Beschwerdekammern
ihr Ermessen gemaB Art. 12 (4) und
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Art. 12 (6) VOBK 2020 ausiiben und
gednderten Art. 12(4) und (6) VOBK 2020. welche Umsténde eine Zulassung gemaB
Denn nach Art. 12 (2) i.V.m. Art. 12 (4) Art. 12 (6) VOBK 2020 rechtfertigen,
VOBK 2020 miissen Antrage, Tatsachen, bleibt zwar abzuwarten, da hierzu, auf-
Einwinde, Argumente und Beweismittel, grund der Ubergangsbestimmungen
die nicht Grundlage der erstinstanzlichen (s. Art. 25(2) VOBK 2020) noch keine Ent-
Entscheidung waren, erst von der Kammer scheidungen der Beschwerdekammern 4
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vorliegen. Allerdings ist angesichts der
Rechtsprechung zu Art. 13 VOBK 2020
damit zu rechnen, dass das Ermessen gemaf
Art. 12 VOBK 2020 dhnlich eng ausgetibt
wird und neues Vorbringen grundsétzlich
nicht zugelassen wird, wenn die entspre-
chenden Einwinde oder Anspriiche schon
erstinstanzlich vorlagen, so dass das Vor-
bringen erstinstanzlich bereits hitte erfolgen
miissen.

In der Praxis heiBit dies, dass der voraus-
schauende Einsprechende, der Priaklusions-
risiken vermeiden mochte, bereits erstin-
stanzlich alle moglichen Kombination von
Druckschriften im Hinblick auf mangelnde
erfinderische Téatigkeit anfiihren sollte. Denn
erst spiter vorgebrachte Angriffe konnten

als neue Einwinde nicht mehr zugelassen
werden, selbst wenn sie auf bereits in
anderem Zusammenhang diskutierten
Dokumenten beruhen, wie in der T 908/19.
Ja sogar einzelne Argumente konnten nicht
mehr zugelassen werden, selbst wenn sie sich
auf einen bereits vorgebrachten Einwand
beziehen. Hier bleibt abzuwarten, wie streng
bzw. feinkdrnig die Rechtsprechung mit
neuen Argumenten umgehen wird.

Andererseits sind Patentinhaber, die Pra-
klusionsrisiken vermeiden mochten, dazu
gezwungen, zahlreiche Hilfsantrige bereits
erstinstanzlich einzureichen. Werden etwa
im Einspruchsverfahren alle Anspriiche
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eines Patents aus unterschiedlichen Griinden
angegriffen, so miissten dann nicht nur
gestaffelte Hilfsantréage, die auf geinderte
unabhingige Anspriiche gerichtet sind,
eingereicht werden, sondern — konsequent
zu Ende gedacht — auch Permutationen der
gestaffelten unabhingigen Anspriiche mit
unterschiedlichen Fassungen der abhingigen
Anspriiche. Denn selbst Anderungen eines
einzelnen abhingigen Anspruchs konnen
bereits — wie in der T 995/18 — von der
Zulassung ausgeschlossen werden. Dem
Patentinhaber bleibt ansonsten allen-

falls — wie ebenfalls in der T 995/18 — die
Streichung des entsprechenden abhéngigen
Anspruchs. Ob diese Entwicklung die Ver-
fahrenstkonomie fordert, darf zumindest
bezweifelt werden.

Ein moglicher Mittelweg konnte es sein,
einen Hilfsantrag einzureichen, der alle auf-
geworfenen Einwdnde auszurdumen sucht
und die weiteren Hilfsantrsige im Ubrigen auf
die wichtigsten weiteren Merkmalskombi-
nationen zu beschrinken. Eine Anwendung
dieses Mittelwegs erscheint zwar unbefriedi-
gend, da er dem Patentinhaber die vollstan-
dige Flexibilitdat im Umgang mit seinem
Patent bzw. seiner Patentanmeldung nimmt.
Praktische Erwigungen konnten allerdings
zu solchen Ansitzen zwingen und es bleibt zu
hoffen, dass die Beschwerdekammern diesen
Bedenken Rechnung tragen werden.


https://www.bardehle.com

