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Bezeilchnung der Erfindung:
Sensor zur Erfassung eines Bewegungsparameters, z. B.
Crashsensor eines Kfz

Anmelder:
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Einsprechender:

Stichwort:
Umfang der Prufung bei ex-parte Beschwerde/SIEMENS

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 96(2), 97(1), 110, 111(1), 114 (1)

Schlagwort:
"Einbeziehung von neuen Grunden im ex-parte Verfahren"
"Reformatio in peius™

Zitierte Entscheidungen:
G 0009/91, G 0010/91, G 0009/92, G 0010/92

Leltsatz:

In einem Verfahren uber die Beschwerde gegen eine Entscheidung
einer Prufungsabteilung, mit der eine europaische Patent-
anmeldung zuriuckgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer
die Befugnis zu uberprifen, ob die Anmeldung und die grfindung,
die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU genugen.
Dies gilt auch fur Erfordernisse, die die Prufungsabteilung im
Prifungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfullt
angesehen hat. Besteht Anlaff zur Annahme, daff ein solches
Patentierungserfordernis nicht erfullt sein kénnte, so bezieht
die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein.
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ZUSAMMENFASSUNG DES VERFAHRENS

I.

II.

ITI.
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Mit ihrer Entscheidung vom 6. Dezember 1993, T 933/92,
ABl. EPA 1994, 740 legte die Beschwerdekammer 3.4.1 von
Amts wegen gemaff Artikel 112 (1) a) EPU der GrofRen

Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor:

1. Hat elne Beschwerdekammer in einem Beschwerde-
verfahren gegen eine Entscheidung einer Prifungs-
abtellung, in der eine Verletzung von einem oder mehreren
explizit genannten Erfordernissen des EPY als
Zuriickweisungsgrund einer europidischen Patentanmeldung
genannt ist, bel der Priifung der Beschwerde gemif

Artikel 110 EPU entweder die Verpflichtung oder die
Befugnis zu lberpriifen, ob die Patentanmeldung auch
denjenigen anderen Erfordernissen des EPU geniigt, die die
Prifungsabteilung im Priifungsverfahren als erfiillt ansah
und die daher in ihrer Entscheidung nicht die
Zurlckwelsungsgriinde fiir die Patentanmeldung stiitzten?

2. Falls einer Beschwerdekammer keine derartige
Verpflichtung aber eine derartige Befugnis zuerkannt
wird, unter welchen Bedingungen sollte sie von dileser

Befugnis Gebrauch machen?

Diese Fragen stellten sich im Rahmen eines Beschwerdever-
fahrens gegen die Entscheidung einer Prufungsabteilung,
mit der die Europaische Patentanmeldung mit der
Begruindung zurtckgewiesen worden ist, daf die wahrend des
Prafungsverfahrens vorgelegte neue Fassung der
Patentanspriche gegen Artikel 123 (2) EPU verstofe.

In der Vorlageentscheidung wird zum Verfahren vor der

Prufungsabteilung auf folgende Umstande hingewiesen:

Die vorliegende Patentanmeldung wurde ursprunglich als
PCT-Anmeldung eingereicht und gemaf Kapitel II PCT der



Iv.

VI.

3880.D

S 2 - : G 10/93

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 Rahmen der Prufung der Patentanmeldung gemaf
Artikel 96 EPU erhob die Prufungsabteilung in einem
Bescheid gegen die Anderung der ursprunglichen
Anmeldungsunterlagen Einwande aufgrund von Artikel 123

(2) EPU. Ferner stellte sie in diesem Bescheid fest:

"Zur Behebung des obigen Einwandes erscheint es noétig,
auf den dem Abschlufbericht der vorlaufigen Prufung

zugrunde liegenden Anspruch 1 zuruckzukommen.

Gegen diesen Anspruch bestehen auch keine Einwande unter
Artikel 52 (1) EPU (Neuheit und erfinderische
Tatigkeit)." ’

Da die Anmelderin ihren Antrag aufrechterhielt, wies die
Prufungsabteilung die Anmeldung zuruck. Die Entscheidung
ging auf die Patentierbarkeit der ursprunglichen Fassung

der Anspriche nicht mehr ein.

Gegen die Zuruckweisungsentscheidung der Prufungs-
abteilung hat die Anmelderin mit der Begrundung
Beschwerde eingelegt, daf die Zurtckweisung aufgrund von

Artikel 123 (2) EPU sachlich nicht gerechtfertigt sei.

Im Rahmen der Prufung der Beschwerde gemaff 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 Tatigkeit im Sinne des

Artikel 56 EPU zu einem gegenteiligen Ergebnis kam als



VII.

VIII.

3880.D

-3 - G 10/93

die Prufungsabteilung in ihrem oben genannten Bescheid.
Es erging noch keine Mitteilung an die Beschwerde-

fihrerin.

In der Vorlageentscheidung hielt die Kammer 3.4.1 im
Rahmen der Prufung einer Beschwerde gegen eine
Entscheidung einer Prufungsabteilung gemaff Artikel 110
EPU den Umfang der Pflichten und Befugnisse einer
Beschwerdekammer bei der Prufung einer Patentanmeldung im
Hinblick auf solche Erfordernisse des EPU fur nicht ganz
geklart, die die Prufungsabteilung im Prufungsverfahren
als erfullt ansah und die daher in ihrer Entscheidung
nicht die Zuruckweisungsgrunde far die Patentanmeldung

stutzten.

Der Beschwerdefuhrerin 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
Beschwerdekammer sinngemafs, eine Zuruckweisungs-
entscheidung einer Prufungsabteilung aufzuheben und das
Patent in einer bestimmten Fassung zu erteilen oder die
Anmeldung - unter bestimmten Auflagen - an die
Prifungsabteilung zurickzuverweisen. Die Beschwerdekammer
habe sich bei der Entscheidung uber eine Patentanmeldung
streng an jene Fassung zu halten, die dem Antrag des
Anmelders zugrundeliege (Art. 113 EPU). Wenn also die
Prufungsabteilung einem Anmelder ein Patent "gemaf seinem
Hilfsantrag bereits erteilt hat®" und sich die Anmelder-
beschwerde nur gegen die Zuruckweisung des Hauptantrags
richtet, kénne die BeSchwerdekammer mangels eines
entsprechenden Antrages auch nicht mehr von sich aus “das
nach dem Hilfsantrag erteilte Patent* widerrufen, und

zwar auch nicht aus einem weiteren, zuvor von der
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Prufungsabteilung nicht oder nicht gentugend beachteten

Grund.

Bei der Ermittlung von Sachverhalten sei aber die
Beschwerdekammer nicht auf das Vorbringen und die Antrage
des Anmelders beschrankt. Die Beschwerdekammer koénne bei
der Entscheidung uber eine Beschwerde gegen die
Zuruckweisung 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 bertcksichtigen. Sie kénne
daher nicht nur, sondern solle sogar als Tatsacheninstanz
die der Beschwerde des Anmelders zugrundeliegende Fassung
der Patentanspruiche auch auf die weiteren Erteilungs-
voraussetzungen in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht
prufen, misse dann aber beztuglich des weiteren Grundes
dem Anmelder ausreichendes rechtliches Gehor gewahren
(Art. 113 (1) EPU). In kritischen Fallen, insbesondere
auch auf Antrag des Anmelders, erscheine eine Zurﬁckver—
weisung an die Prufungsabteilung angebracht, um einen
Instanzverlust des Anmelders wegen des weiteren Grundes

oder des neuen Standes der Technik zu vermeiden.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

3880.D

Die Vorlageentscheidung stellt die Frage, ob sich die
Beschwerdekammer bei der Uberprufung einer Entscheidung
der Prufungsabteilung, mit der die Anmeldung
zuruckgewiesen wurde, auf Grunde stutzen kann, die
Erfordernisse betreffen, die die Prufungsabteilung als

erfullt angesehen hat.

In der Vorlageentscheidung wurde der Umfang der Pflichten
und Befugnisse der Beschwerdekammer im ex parte Verfahren

zu dieser Fragestellung als nicht ganz geklart
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bezeichnet. Die GroRe Beschwerdekammer hat aus dem
Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens, der
unterlegenen Partei die Méglichkeit zu geben, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten,
abgeleitet, daRf die Berticksichtigung neuer Einspruchs-
grunde im Beschwerdeverfahren begrenzt ist (G 9 und
10/91, ABl. EPA 1993, 408, 419, Grunde Nr. 18). Zur
Begrundung wird in diesen Entscheidungen auf den
streitigen Charakter des Einspruchsbeschwerdeverfahrens
und seine systematische Stellung als der Patenterteilung
nachgeschaltetes Verfahren verwiesen. Demgemaf ist das
verwaltungsgerichtliche Verfahren zur Uberprufung einer
administrativen Entscheidung der ersten Instanz seiner
Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein
Verwaltungsverfahren. Die Einspruchsabteilung oder die
Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, uber die in der
Erklarung gemaf Regel 55 c). EPU angegebenen Einspruchs-
grunde hinaus alle im EPU genannten Einspruchsgrunde zu
prifen. Im Beschwerdeverfahren durfen neue Einspruchs-
grunde nur mit dem Einverstandnis des Patentinhabers
gepruft werden (Entscheidungsformel Nr. 3 zu G 10/91,
ABl1. EPA 1993, 421).

Diese Grundsatze lassen sich auf .das ex parte Verfahren
nicht ubertragen. Die in Artikel 100 a) bis c) EPO
definierten Einspruchsgrunde sind in ihrer Funktion mit
den umfassend umschriebenen Zuruckweisungsgrinden nach
Artikel 97 (1) EPU nicht vergleichbar. Im Gegensatz zum
Einspruchsbeschwerdeverfahren bezieht sich die
verwaltungsgerichtliche Uberprufung im ex parte Verfahren
auf das Stadium vor der Patenterteilung und laft einen
streitigen Charakter vermissen. Es betrifft die Prufung
der Voraussetzungen fir die Erteilung eines Patents in
einem Verfahren, in dem nur eine Partei - der Anmelder -
beteiligt ist. Die zustandigen Instanzen haben sicherzu-
stellen, daff die Patentierungsvoraussetzungen vorliegen.
Deshalb sind die Beschwerdekammern im ex parte Verfahren

cedd o
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weder auf die Uberprufung der Grunde der angefochtenen
Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrunde-
liegenden Tatsachen und Beweismittel beschrankt und
kénnen neue Grunde in das Verfahren einbeziehen. Dies
gilt sowohl fur Patentierungserfordernisse, die die
Prufungsabteilung im Prufungsverfahren nicht in Betracht
gezogen hat, als auch fur solche, die sie in einem
Bescheid oder in einer Zuruckweisungsentscheidung als

erfullt bezeichnet hat.

Die Befugnis zur Einbeziehung neuer Grunde im ex parte
Verfahren bedeutet aber nicht, daf die Beschwerdekammern
die Prufung der Anmeldung auf Patentierungserfordernisse
in vollem Umfang durchfuhren. Dies ist Aufgabe der
Prufungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerde-
kammern ist auch im ex parte Verfahren primar auf die
Uberprufung der angefochtenen Entscheidung abgestellt.
Besteht aber ein Anlaf zur Annahme,>daB ein
Patentierungserfordernis nicht erfullt sein kénnte, so
bezieht die Beschwerdekammer dieses in das Beschwerde-
verfahren ein oder stellt durch Verweisung an die
Prafungsabteilung sicher, daf sich die fortgesetzte

Prufung darauf erstreckt.

Ob die Beschwerdekammer in der Sache selbst entscheidet
oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die
Prufungsabteilung verweist (Art. 111(1) Satz 2 EPU), hat
sie nach pflichtgemafRem Ermessen zu entscheiden. Dabei
sind die maRgebenden Umstande des Einzelfalles in
Betracht zu ziehen und insbesondere abzuwagen, ob noch
weitere Ermittlungen anzustellen sind, ob ein Verfahrens-
mangel vorliegt, der eine Sachentscheidung ausschlieft,
ob sich der Sachverhalt gegenuber dem angefochtenen
Beschlufs erheblich geandert hat, welche Stellung der
Anmelder zum "Instanzverlust" einnimmt, ob durch eine
Entscheidung der Kammer das Verfahren erheblich
beschleunigt werden kann und ob sonstige Grunde fir oder

v
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gegen die Zuruckverweisung sprechen. Welche Bedeutung den
einzelnen Erwagungen zukommt, hédngt von den Umstanden des

Einzelfalles ab.

Die Vorlageentscheidung weist auf die Vorlage T 60/91,
ABl. EPA 1993, 551 hin, die zu der Entscheidung der
Groften Beschwerdekammer G 9/92 (zur Verdffentlichung
bestimmt) gefuhrt hat und sich mit der Zuléassigkeit der
Anderung der angefochtenen Entscheidung zum Nachteil des
Beschwerdefihrers im Einspruchsbeschwerdeverfahren
befaft. Hierzu ist festzustellen, daf die Prufungs-
abteilung bei der Zuruckweisung der Anmeldung utber 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 Grunden bestatigt, bleibt es bei der Zuruack-
weisung der Anmeldung. Deshalb lafRt sich auch keine
Parallele zu der erwdhnten Entscheidung ziehen, weil sie
einen Teilrechtsverlust - die Aufrechterhaltung des
Patents in geandertem Umfang durch die Einspruchs-
abteilung - betrifft.

Die Argumente der BReschwerdefuhrerin im Verfahren

T 933/92 gehen von einem ganz anderen Ansatz aus. Sie
beziehen sich darauf, daf sich die Prufungsabteilung zu
zwel unterschiedlichen Fassungen der Anmeldungsunterlagen
geauflert und eine davon als patentierbar bezeichnet hat
(siehe oben III). Die Beschwerdefuhrerin werde durch eine
Bestatigung der Zuruckweisungsentscheidung unzulassig
benachteiligt, wenn die Prufungsabteilung bereits eine
bestimmten Fassung positiv beurteilt habe. Neue Griunde
durften zwar in Anwendung des Grundsatzes der Amtswegig-
keit in das Verfahren eingefuhrt werden, es mufiten jedoch
die Rechte aus dem bisherigen Verfahren vor der Prufungs-
abteilung gewahrt werden. Die Beschwerdefuhrerin vertritt

die Auffassung, daf die Beschwerde stets zur
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Zuruckverweisung an die Prufungsabteilung fuhren muasse,
wenn diese in einem Bescheid eine bestimmte Fassung der
Anmeldung als patentierbar bezeichnet habe. Die
Beschwerde richte sich nur gegen die Zurﬁckweisung des
Hauptantrages. Die Beschwerdekammer kénne mangels eines
Antrags auch nicht mehr von sich aus das "gemaff dem

Hilfsantrag erteilte Patent widerrufen."

Nach Auffassung der Beschwerdefiihrerin kommt also der
Mitteilung der Prufungsabteilung, eine bestimmte Fassung
der Anmeldung sei patentierbar, die Wirkung einer

(Teil-) Patentierung zu. Dem kann nicht gefolgt werden.
Die Prufungsabteilung ist an die im Rahmen der Prufung
nach Artikel 96 (2) EPU geauBerte - positive oder
negative - Ansicht nicht gebunden. Das Prufungsverfahren
kann sogar noch nach Abgabe der Zustimmungserkldarung nach
Regel 51 (4) EPU - "aus welchen Grunden auch immer" -
erneut eroffnet werden (vgl. G 10/92, ABl. EPA 1994, 633,
Grinde Nr. 7). Die Prufungsabteilung hat mit der ‘
Entscheidung uber die Zuruckweisung der Anmeldung uber
den Antrag auf Erteilung eines Patents mit den zuletzt
vorgelegten Ansprichen entschieden (siehe oben III).
Kommt die Beschwerdekammer zu der Auffassung, daB die
Anmeldung nicht patentierbar ist, so kann sie die
Entscheidung bestéatigen. Eine Verpflichtung zur

Zuruckverweisung an die erste Instanz besteht nicht.

o
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ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die der Grofen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie

folgt zu beantworten:

In einem Verfahren uber die Beschwerde gegen eine Entscheidung
einer Prufungsabteilung, mit der eine europaische Patent-
anmeldung zuruckgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer
die Befugnis zu uberprifen, ob die Anmeldung und die Erfindung,
die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU genugen.
Dies gilt auch fur Erfordernisse, die die Prufungsabteilung im
Prufungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfullt
angesehen hat. Besteht Anlaf zur Annahme, daf ein solches
Patentierungserfordernis nicht erfullt sein kénnte, so bezieht

die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

v Jv/»//
V. Z%% ' p ™
J. Ruckerl . P. Gori
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