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Sachverhalt und Antrage

Mit threm am 10. Februar 2016 eingereichten
Uberprifungsantrag macht die Anmelderin und
Beschwerdefuhrerin geltend, im Verfahren T1787/14, das
in der mundlichen Verhandlung vom 30. Oktober 2015 zur
Zurickweisung ithrer Beschwerde gegen die Zuruckweisung
threr europaischen Patentanmeldung mit der

Nr. 05782792.5 fuhrte, in 1threm Recht auf Gewahrung des
rechtlichen Geh6rs verletzt worden zu sein. Die
schriftlich begrindete Entscheidung der Beschwerdekammer
wurde am 30. November 2015 zur Post gegeben und gilt als
am 10. Dezember 2015 zugestellt (Regel 126(2) EPU).

In der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
beantragte die Beschwerdefihrerin, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Sache zur Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit im Lichte von D6A an die
Priufungsabteilung zurickzuverweisen oder ein Patent zu
erteilen im Umfang des Hauptantrags oder des
Hilfsantrags 1, beide eingereicht mit Schreiben vom
16. Oktober 2015, oder des geanderten Hilfsantrags 3,
eingereicht in der mundlichen Verhandlung vor der Kammer.
Der Antrag auf Zurickverweisung wurde abgelehnt. Der
Gegenstand des Hauptantrags wurde als nicht erfinderisch
angesehen, wobei ein Dokument mit der Bezeichnung D6A,
das erst mit der Ladung vom 29. Juli 2015 zur mindlichen
Verhandlung am 30. Oktober 2015 in das Verfahren
eingefuhrt worden war, als nachstkommender Stand der
Technik angesehen wurde. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
wurde als unklar bewertet und ein Merkmal des Anspruchs
1 des Hilfsantrags 3 als nicht iIn der urspringlichen
Anmeldung offenbart angesehen. Zudem wurde ausgefihrt,
es fehle dem Gegenstand des Anspruchs 1 des
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Hilfsantrags 3 ebenfalls ausgehend von dem im Dokument
D6A beschriebenen Stand der Technik die erfinderische
Tatigkeit.

I11. Einen Antrag auf Protokollerganzung hinsichtlich einer
ausdrucklichen Ruge der Beschwerdefihrerin in der
mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat
diese mit Entscheidung vom 19. Februar 2016 abgelehnt.

1v. Der Uberprifungsantrag stitzt sich auf Artikel 112a(2)c)
EPU und macht zwei schwerwiegende VerstoRe gegen
Artikel 113(1) EPU geltend.

Die erste Ruge: Keine Zuruckverweisung

V. Dem Antrag der Beschwerdefihrerin auf Zurickverweisung
der Sache an die Prifungsabteilung sei zu entsprechen
gewesen, damit die Nachprifung der noch nicht
behandelten Punkte in zweil Instanzen moglich bleibe.
Dies ware insbesondere deshalb angebracht gewesen, weil
die neue Entgegenhaltung die Erteilung eines Patents
gefahrdet habe.

Die zweite Rige: Missachtung des Patentierungsgebots;
fehlender Hinweils der Kammer auf die Aufgabenstellung
und das Naheliegen der LOsung

VL. Aus Artikel 52(1) EPU ergebe sich ein allgemeines
Patentierungsgebot. Aus der Mitteilung der
Beschwerdekammer, mit der das Dokument D6A in das
Verfahren eingefiuhrt worden sei, habe sich nicht ergeben,
welches Problem nach Auffassung der Beschwerdekammer mit
den von 1hr erkannten unterscheidenden Merkmalen geldst

werde und ob die Loésung fur den Fachmann naheliegend sei.
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Dies sei auch nicht in der mundlichen Verhandlung
geschehen. Diese Angaben seien die in Artikel 113(1) EPU
genannten ,,Gruinde“. lIhre Kenntnis sei erforderlich

gewesen, um sich In der Sache sinnvoll &ufern zu koénnen.

In der Anlage zur Ladung zur mundlichen Verhandlung vom
25. Jul1 2016 hat die GrofRRe Beschwerdekammer darauf
hingewiesen, dass sie den Uberprifungsantrag fir
offensichtlich unbegrindet halt. Soweit gerugt werde,
dass die Vorabbekanntgabe der Entscheidungsgrinde fur
eine sachlich vernunftige Stellungnahme der
Beschwerdefuhrerin erforderlich gewesen sei und nur so
der Anspruch auf rechtliches Geh6r hatte erfullt werden
kénnen, hat die Grolle Beschwerdekammer auf ihre standige
Rechtsprechung seit der Entscheidung R1/08 (zuletzt
bestatigt durch die Entscheidung R18/14) hingewiesen,
nach der eine Beschwerdekammer nicht verpflichtet ist,
einer Partei vorab alle fir oder gegen einen Antrag

sprechenden Gesichtspunkte mitzuteilen.

Mit Schreiben vom 28. September 2016 hat die
Antragstellerin erlautert, weshalb die genannten
Entscheidungen aus ihrer Sicht bei der hier zu
treffenden Entscheidung nicht anwendbar seien.

Am 28. Oktober 2016 fand die mundliche Verhandlung vor
der Grolien Beschwerdekammer statt. Die Antragstellerin
machte Ausfihrungen zu den Unterschieden des
vorliegenden Falles 1m Vergleich zu den bereits von der
Grolien Beschwerdekammer entschiedenen Fallen und wies
darauf hin, dass sich aus den Artikeln 54 und 56 EPU fur
das Patenterteilungsverfahren eine klare
Beweislastverteilung zu Lasten des Europaischen

Patentamts ergebe.
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Die Antragstellerin im Uberprifungsverfahren beantragte,
dass die GroRe Beschwerdekammer den Uberprifungsantrag
im Rahmen der Prifung gemdl} Regel 109(2)a) nicht fur
offensichtlich unbegrundet befindet und folglich dass
die Grole Beschwerdekammer geméfl} Regel 109(2)b) in der
Besetzung mit vier rechtskundigen und einem technisch
vorgebildeten Mitglied Uber den Uberprifungsantrag
entscheidet und diesem stattgibt, indem sie die
Rickzahlung der Gebihr fiur den Uberprifungsantrag
anordnet und das Verfahren an die Beschwerdekammer

zurickverweist.

Entscheidungsgrinde

1.

Der Uberprifungsantrag ist rechtzeitig gestellt. Die

entsprechende Gebihr ist entrichtet.

Da der Uberpriufungsantrag offensichtlich unbegrindet ist,
entscheidet die Beschwerdekammer in der Besetzung nach
Regel 109(2)a) EPU. Es kann wegen der offensichtlichen
Unbegriindetheit des Uberprifungsantrags dahinstehen, ob
die Beschwerdefuhrerin ihrer Rigepflicht nach Regel 106
EPU nachgekommen ist.

Zur ersten Riuge (siehe oben Ziffer V.)

Die Kammer folgt im Hinblick auf diese Ruge ihrer
Entscheidung mit dem Aktenzeichen R9/10 (siehe dort
insbesondere Ziffern 8. und 9.). Nach den iIn dieser
Entscheidung aufgestellten Grundsatzen gibt es kein
Recht auf Zuriuckverweisung der Sache an die erste

Instanz, sondern nur ein Ermessen der Beschwerdekammer,
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ob sie die Sache selbst entscheidet oder die Sache an
die erste Instanz zurickverweist. Eine Verletzung
rechtlichen Geh6érs kann folglich nur im Verfahren
betreffend die Entscheidung uber den
Zuruckverweisungsantrag geschehen. Dies ist vorliegend
nicht geltend gemacht.

Zur zweiten Rige (siehe oben Ziffer VI.)

Der geltend gemachte VerstolRR gegen das
,.Patentierungsgebot” betrifft die Auslegung der

Artikel 52(1), 54 und 56 EPU. Insoweit handelt es sich
um Fragen des materiellen Rechts. Diese sind nicht
Gegenstand des Uberprifungsverfahrens nach Artikel 112a
EPU.

Die Vorabbekanntgabe der nach dem Aufgabe-L6sungs-
Ansatzes zu bestimmenden objektiven Aufgabe und
Ausfihrungen zum Naheliegen des Erfindungsgegenstandes
waren nicht erforderlich, um den Anspruch der
Antragstellerin auf rechtliches Gehor zu erfullen.
Artikel 113(1) EPU bestimmt, dass Entscheidungen des
Europaischen Patentamts nur auf Grinde gestitzt werden
dirfen, zu denen sich die Beteiligten &ul3ern konnten.
Grunde sind dabei die wesentlichen tatsachlichen und
rechtlichen Grinde, auf die sich die Entscheidung stitzt
(siehe hierzu Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europaischen Patentamts, 8. Auflage, 111.B.2.3.2). In
threr Mitteilung vom 29. Juli 2015 in den Ziffern 6. und
7. hat die Beschwerdekammer sehr ausfihrlich dazu
Stellung genommen, von welchem Stand der Technik sie
ausgeht und welche Unterschiede sie im Vergleich zu der
beanspruchten Erfindung sieht. Sie hat ausdricklich

darauf hingewiesen, dass die Aufgabe der Erfindung in
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der mundlichen Verhandlung zu klaren sein wird. Es geht
auch klar hervor, welche Dokumente zur Beurteilung des
Naheliegens vorlaufig in Frage kamen. Bei dieser
Sachlage i1st nicht ersichtlich, auf welche Grinde im
Sinne des Artikels 113(1) EPU sich die Kammer in ihrer
Entscheidung gestitzt haben kdonnte, zu denen sich die
Antragstellerin nicht hat aufern kdnnen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:
Der Uberprifungsantrag wird einstimmig als offensichtlich

unbegrindet zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana W. van der Eijk
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