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ZUSAENFASSUNG DES VERFAHRENS 

	

I. 	Mit ihrer Entscheidung yam 6. Dezember 1993, T 933/92, 

AB1. EPA 1994, 740 legte die Beschwerdekammer 3.4.1 von 

Axnts wegen gemag Artikel 112 (1) a) EPU der GroJen 

Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen var: 

Hat eine Beschwardekamjner in cinem Beschwerde-

verfahreu gegen .me Entecheidung einer Pr(ifunga-

abteilung, in dcx em. V.rletzung von einem oder meh.r.ren 

explizit genannten Erforderiiiesen dcc EPU ale 

ZurUckweieuxigagrund ein.r europäisch.n Patentanmeldung 

ganannt jet, b.i der Prüfung der Beschwerde g.mäE 

Artike]. 110 EPU entweder die Verpflichtung oder di. 

Befugnie zu ith.rpr(If en, ob die Patentanmeldung auch 

denjenigen anderen Erforderniesen dee EPO g.nügt, di. die 

Pritung.abt.i1ung im Pr(tfungeverfahren ale erfüllt axisah 

und die dahex in ihrer Entacheidung nicht die 

ZurQckw.isungegrtjnde f(tr die Patentanmeldung ettttzten? 

Falls einer Beachwerd.kamm.r k.ine derartige 

Verpflichtung abex em. derartige Befugnis zu.rkannt 

wird, unter weichen B.djngungen soilte cis von dieser 

Befugnis Gebxauch machen? 

	

II. 	Diese Fragen steilten sich im Rahmen eines Beschwerdever - 

fahrens gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, 

mit der die Europaische Patentanmeldung mit der 

BegrUndung zuruckgewiesen worden ist, dag die wàhrend des 

Prufungsverfahrens vorgelegte neue Fassung der 

PatentansprUche gegen Artikel 123 (2) EPU versto1e. 

III. In der Vorlageentscheidung wird zuxn Verfahren vor der 

Prüfungsabteilung auf folgende Umstände hingewiesen: 

Die vorliegende Patentanrneldung wurde ursprunglich als 

PCT-Anineldung eingereicht und gem&g Kapitel II PCT der 
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internationalen vorlaufigen Prufung unterworfen. Nach dem 

Eintritt in die nationale (regionale) Phase vor dem EPA 

legte die Anmelderin eine geanderte Fassung der 

Anmeldungsunterlagen vor und beantragte die 

Patenterteilung auf der Grundlage dieser Anderungen. 

Im Rahrnen der Prufung der Patentanmeldung gem 

Artikel 96 EPU erhob die PrQfungsabteilung in einern 

Bescheid gegen die Anderung der ursprunglichen 

Anmeldungsunterlagen Einwnde aufgrund von Artikel 123 

(2) EP(J. Ferner steilte sie in diesern Bescheid fest: 

"Zur Behebung des obigen Einwandes erscheint es nOtig, 

auf den dern Absch1ufbericht der vor1ufigen Prufung 

zugrunde liegenden Anspruch 1 zuruckzukommen. 

Gegen diesen Anspruch bestehen auch keine Einwnde unter 

Artikel 52 (1) EPU (Neuheit und erfinderische 
Tätigkeit) •u 

Da die Anmelderin ihren Antrag aufrechterhielt, wies die 

PrUfungsabteilung die Anmeldung zurUck. Die Entscheidung 

ging auf die Patentierbarkeit der ursprungiichen Fassung 

der AnsprUche nicht mehr em. 

Gegen die ZurQckweisungsentscheidung der Prufungs-

abteilung hat die Aninelderin mit der BegrUndung 

Beschwerde eingelegt, dag die ZurUckweisung aufgrund von 

Artikel 123 (2) EPU sachlich nicht gerechtfertigt sei. 

Im Rahmen der Prufung der Beschwerde gemag Artikel 110 

EPU gelangte die Beschwerdekammer zu einer vorlaufigen 

Auffassung, die zwar mit der Entscheidung der Prufungs-

abteilung im Hinblick auf die Verletzung des Artikel 123 

(2) EPU ubereinstimmte, aber im Hinblick auf das 

Vorliegen einer erfinderischen Ttigkeit im Sinne des 

Artikel 56 EPU zu einem gegenteiligen Ergebnis kam als 
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die PrQfungsabteilung in ihrem oben genannten Bescheid. 

Es erging noch keine Mitteilung an die Beschwerde-

führerin. 

In der Vorlageentscheidung hielt die Kammer 3.4.1 im 

Rabmen der PrUfung einer Beschwercle gegen eine 

Entscheidung einer Prüfungsabteilung gemf Artikel 110 

EPU den Umfang der Pflichten und Befugnisse einer 

Beschwerdekamrner bei der PrQfung einer Patentanmeldung im 

Hinblick auf soiche Erfordernisse des EPU für nicht ganz 

geklärt, die die PrQfungsabteilung im Prufungsverfahren 

als erfQllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung 

nicht die ZurUckweisungsgrunde für die Patentaruneldung 
stUtzten. 

Der BeschwerdefQhrerjn im Verfahren T 933/92 wurde 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Nach ihrer Auffassung seien vor allem jene Prinzipien zu 

berUcksichtigen, die in Artikel 113 und 114 EPU 

festgelegt sind. Der Anmelder beantrage bei der 

Beschwerdekarnmer sinngema1, eine Zuruckweisungs-

entscheidung einer Prufurxgsabtejlung aufzuheben und das 

Patent in einer bestirnmteri Fassung zu erteilen oder die 

Anmeldung - unter bestimmten Auflagen - an die 

Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Die Beschwerdekammer 

habe sich bei der Entscheidung über eine Patentanmeldung 

streng an jene Fassung zu halten, die dern Antrag des 

Amnelders zugrundeliege (Art. 113 EPU). Wenn also die 

Prüfungsabteilung einem Anmelder ein Patent "gemag seinem 

Hilfsantrag bereits erteilt hat" und sich die Aninelder-

beschwerde nur gegen die Zurückweisung des Hauptantrags 

richtet, kOnne die Beschwerdekainmer mangels eines 

entsprechenden Antrages auch nicht inehr von sich aus "das 

nach dein Hilfsantrag erteilte Patent N  wjderruf en, und 
zwar auch nicht aus einern weiteren, zuvor von der 

3880.D 	 .1... 
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PrUfungsabtejlung nicht oder nicht genugend beachteten 
Grund. 

Bei der Ermittlung von Sachverhalten sei aber die 

Beschwerdekarnrner nicht auf das Vorbringen und die Anträge 

des Anrnelders beschrãnkt. Die Beschwerdekarnmer kOnne bei 

der Entscheidung über eine Beschwerde gegen die 

ZurQckweisung einer Anmeldung die von ihr selbst 

ermittelten, die Patentierbarkeit erschUtternden 

Sachverhalte auch in ihre Entscheidung uber die 

Patenterteilung einbeziehen, also von sich aus auch einen 

weiteren Zuruckweisungsgrund berUcksichtigen. Sie kOnne 

daher nicht nur, sondern solle sogar als Tatsacheninstanz 

die der Beschwerde des Anmelders zugrundeliegende Fassung 

der PatentansprQche auch auf die weiteren Erteilungs-

voraussetzungen in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht 

pruf en, mUsse dann aber bezuglich des weiteren Grundes 

dem Anmelder ausreichendes rechtliches GehOr gewahren 

(Art. 113 (1) EPU). In kritischen Fallen, insbesondere 

auch auf Antrag des Anmelders, erscheine eine ZurQckver-

weisung an die Prufungsabteilung angebracht, urn einen 

Instanzverlust des Anmelders wegen des weiteren Grundes 

oder des neuen Standes der Technik zu vermeiden. 

ENTSCHE IDUNGSGRUNDE 

Die Vorlageentscheidung stelit die Frage, ob sich die 

Beschwerdekarnmer bei der Uberprufung einer Entscheidung 

der Prüfungsabtejlung, mit der die Anmeldung 

zuruckgewiesen wurde, auf GrUnde stUtzen kann, die 

Erfordernisse betreffen, die die PrQfungsabteilung als 

erfUilt angesehen hat. 

In der Vorlageentscheidung wurde der Umfang der Pflichten 

und Befugnisse der Beschwerdekaxnmer im ex parte Verfahren 

zu dieser Fragestellung als nicht ganz geklärt 
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bezeichnet. Die Grofe Beschwerdekammer hat aus dem 
Hauptzweck des rnehrseitigen Beschwerdeverfahrens, der 

unterlegenen Partei die Moglichkeit zu geben, die 
Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten, 

abgeleitet, daE die BerUcksichtigung neuer Einspruchs-
grunde im Beschwerdeverfahren begrenzt ist (G 9 und 
10/91, AB1. EPA 1993, 408, 419, GrOnde Nr. 18). Zur 
BegrQndung wird in diesen Entscheidungen auf den 

streitigen Charakter des Einspruchsbeschwerdeverfahrens 

und seine systematische Stellung als der Patenterteilung 

nachgeschaltetes Verfahren verwiesen. DemgemA8 ist das 

verwaltungsgerichtliche Verfahren zur Uberprufung einer 
administratjven Entscheidung der ersten Instanz seiner 

Natur nach weniger auf Errnittlungen ausgerichtet als em 

Verwaltungsverfahren. Die Einspruchsabteilung oder die 
Beschwerdekaer ist nicht verpflichtet, Uber die in der 

Erkl&rung gemag Regel 55 c).EPU angegebenen Einspruchs-

gründe hinaus alle im EPCT genannten Einspruchsgründe zu 
prüf en. Im Beschwerdeverfahren dUrf en neue Einspruchs-

grunde nur mit demn Einverstàndnis des Patentinhabers 

geprüft werden (Entscheidungsformnel Nr. 3 zu G 10/91, 
AB1. EPA 1993, 421). 

3. 	Diese Grundstze lassen sich auf .das ex parte Verfahren 

nicht übertragen. Die in Artikel 100 a) bis C) EPU 
definierten Einspruchsgrunde sind in ihrer Funktion mit 

den uxnfassend umschriebenen zuruckweisungsgrunden nach 

Artikel 97 (1) EPU nicht vergleichbar. Im Gegensatz zum 

Einspruchsbeschwerdeverfahren bezieht sich die 

verwaltungsgerichtljche Uberprufung im ex parte Verfahren 

auf das Stadium vor der Patenterteilung und 1äft einen 

streitigen Charakter vermissen. Es betrif ft die Prufung 

der Voraussetzungerx für die Erteilung eines Patents in 

einein Verfahren, in dem nur eine Partei - der Anmelder - 

beteiligt ist. Die zustandigen Instanzen haben sicherzu-

stelleri, daS die Patentierungsvoraussetzungen vorliegen. 

Deshaib sind die Beschwerdekainmern im ex parte Verfahren 

3880.D 
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weder auf die Uberprufung der GrQnde der angefochtenen 

Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrunde-

liegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt und 

kOnnen neue GrUnde in das Verfahren einbeziehen. Dies 

gilt sowohi für Patentierungserfordernisse, die die 

Prüfungsabtejlung im PrQfungsverfahren nicht in Betracht 

gezogen hat, als auch für soiche, die sie in einern 

Bescheid oder in einer Zuruckweisungsentscheidung als 

erfüllt bezeichnet hat. 

Die Befugnis zur Einbeziehung neuer GrUnde im ex parte 

Verfahren bedeutet aber nicht, daE die Beschwerdekarnrnern 

die PrQfung der Anineldung auf Patentierungserfordernisse 

in vollern Urnfang durchfUhren. Dies ist Aufgabe der 

Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerde-

karnrnern ist auch un ex parte Verfahren primr auf die 

Uberprufung der angefochtenen Entscheidung abgestellt. 

Besteht aber ein An1ai, zur Annabme, dais em 

Patentierungserfordernjs nicht erfüllt sein kOnnte, so 

bezieht die Beschwerdekammer dieses in das Beschwerde-

verfahren ein oder stelit durch Verweisung an die 

PrQfungsabteilung sicher, daZ sich die fortgesetzte 
PrUfung darauf erstreckt. 

Ob die Beschwerdekarniner in der Sache selbst entscheidet 

oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die 

Prüfungsabteilung verweist (Art. 111(1) Satz 2 EPU), hat 

sie nach pflichtgemaZem Erinessen zu entscheiden. Dabei 

sind die ma1gebenden Umstãnde des Einzelfalles in 

Betracht zu ziehen und insbesondere abzuw&gen, ob noch 

weitere Erxnittlungen anzustellen sind, ob ein Verfahrens-

mangel vorliegt, der eine Sachentscheidung aussch1ieft, 

ob sich der Sachverhalt gegenüber dem angefochtenen 

Beschlug erheblich gendert hat, weiche Stellung der 

Anrnelder zum "Instanzverlust 11  einnirnmt, ob durch eine 

Entscheidung der Karnmer das Verfahren erheblich 

beschleunigt werden kann und ob sonstige Gründe für oder 

3880.D 	 . . .1... 
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gegen die ZurQckverweisung sprechen. Weiche Bedeutung den 

einzelnen Erwãgungen zukommt, hangt von den Umstnden des 
Einzelfalles ab. 

Die Vorlageentscheidung weist auf die Vorlage T 60/91, 

AB1. EPA 1993, 551 hin, die zu der Entscheidung der 

GroEen Beschwerdekanimer G 9/92 (zur VerOffentlichung 

bestirnmt) gefuhrt hat und sich mit der Zulassigkeit der 

Anderung der angefochtenen Entscheidung zum Nachteil des 

BeschwerdefUhrers im Einspruchsbeschwerdeverfahren 

befaft. Hierzu ist festzustellen, dais die Prufungs-

abteilung bei der ZurQckweisung der Anmeldung Uber den 

totalen Rechtsverlust entscheidet. Eine Anderung dieser 

Entscheidung zum Nachteil des Anmelders ist - vom 

Ergebnis her gesehen - im ex parte Beschwerdeverfahren 

ausgeschlossen. Wird die angefochtene Entscheidung aus 

anderen Gründen bestatigt, bleibt es bei der ZurQck-

weisung der Anxneldung. Deshaib 1à9t sich auch keine 

Parallele zu der erwhnten Entscheidung ziehen, well sie 

einen Teilrechtsverlust - die Aufrechterhaltung des 

Patents in geandertem Umfang durch die Einspruchs-
abteilung - betrif ft. 

Die Argumente der Beschwerdefuhrerin im Verfahren 

T 933/92 gehen von einem ganz anderen Ansatz aus. Sie 

beziehen sich darauf, daI sich die PrQfungsabteilung zu 

zwei unterschiedlichen Fassungen der Anmeldungsunterlagen 

geãuiert und eine davon als patentierbar bezeichnet hat 

(siehe oben III). Die Beschwerdeführerin werde durch eine 

Bestãtigung der zuruckweisungsentscheidung unzulãssig 

benachteiligt, wenn die Prufungsabteilung bereits eine 

bestirnmten Fassung positiv beurteilt habe. Neue Gründe 

dürften zwar in Anwendung des Grundsatzes der Amtswegig-

keit in das Verfahren eingefUhrt werden, es muften jedoch 

die Rechte aus dem bisherigeri Verfahren vor der Prufungs-

abteilung gewahrt werden. Die Beschwerdeführerinvertritt 

die Auffassung, daZ die Beschwerde stets zur 

3880.D 	 .1... 
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ZurQckverweisung an die PrUfungsabteilung führen rnUsse, 

wenn diese in einem Bescheid eine bestimmte Fassung der 

Anmeldung als patentierbar bezeichnet habe. Die 

Beschwerde richte sich nur gegen die ZurQckweisung des 

Hauptantrages. Die Beschwerdekarnmer kOnne mangels eines 

Antrags auch nicht mehr von sich aus das "gemag dem 

Hilfsantrag erteilte Patent widerrufen." 

Nach Auffassung der BeschwerdefUhrerin komrnt also der 

Mitteilung der PrQfungsabteilung, eine bestirnrnte Fassung 

der Anmeldung sei patentierbar, die Wirkung einer 

(Teil-)Patentierung zu. Dern kann nicht gefolgt werden. 

Die PrUfungsabteilung ist an die un Rahrnen der PrQfung 

nach Artikel 96 (2) EPU geui,erte - positive oder 

negative - Ansicht nicht gebunden. Das Prufungsverfahren 

kann sogar noch nach Abgabe der Zustirnmungserk1rung nach 

Regel 51 (4) EPU - "aus weichen GrUnden auch imrner" - 

erneut erOffnet werden (vgl. G 10/92, AB1. EPA 1994, 633, 

GrUnde Nr. 7). Die PrUfungsabteilung hat mit der 

Entscheidung Uber die ZurUckweisung der Anrneldung Uber 

den Antrag auf Erteilung eines Patents mit den zuletzt 

vorgelegten AnsprQchen entschieden (siehe oben III). 

Korrffnt die Beschwerdekaxpjner zu der Auffassung, da die 

Anrneldung nicht patentierbar ist, so kann sie die 

Entscheidung bestatigen. Eine Verpflichtung zur 

ZurUckverweisung an die erste Instanz besteht nicht. 

3880.D 	 .. .1... 
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ENTSCHEIDtJNGSFORMEL 

Aus diesen Gründexi wird entschieden: 

Die der GroJen Beschwerdekarnmer vorgelegte Rechtsfrage ist wie 

folgt zu beantworten: 

In einem Verfahren Qber die Beschwerde gegen eine Entscheidung 

einer PrQfungsabteilung, mit der eine europãische Patent-

anmeldung zurUckgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer 

die Befugnis zu überprufen, ob die Anmeldung und die Erfindung, 

die sie zuin Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU genQgen. 

Dies gilt auch für Erfordernisse, die die Prufungsabteilung im 

PrUfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfUllt 

angesehen hat. Besteht Anlag zur Annabme, dais ein soiches 

Patentierungserfordernis nicht erfQllt sein kOnnte, so bezieht 

die Beschwerdekaxrtmer diesen Grund in das Verfahren em. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

J. RUckerl 
	

P. Gori 
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