BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L’OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschlissel:
(A) [ ] Verdffentlichung im ABI.

(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ ] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung

ENTSCHEIDTUNG

vom 1. Dezember 2004
Beschwerde-Aktenzeichen: T 0966/02 - 3.2.4
Anmeldenummer: 94112010.7
Ver6ffentlichungsnummer: 0639706
IPC: F02D 41/26
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
System zur Ansteuerung eines Stellglieds zur Einstellung der
Luftzufuhr eines Kraftfahrzeugmotors

Patentinhaberin:
Hella KGaA Hueck & Co.

Einsprechende:
Siemens AG/Abteilung: CT IP SV Ffm
Siemens AG CT IP SV

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 100a), 111(1), 112(1)a), 113(1), 114 (1)
EPU R. 57, 67

Schlagwort:

"Doppelte Einspruchseinlegung durch dieselbe juristische
Person"

"Zulassung des Materials des zweiten Einspruchs, wenn i) der
erste Einspruch zuldssig ist und i1i) dieses Material relevant
ist"

"Vorlage der Frage der Zuldssigkeit des zweiten Einspruchs an
die GroRe Bescherdekammer (nein, entscheidungunerheblich)™"
"Rickzahlung der Beschwerdegeblhr wegen wesentlicher
Verfahrensmangel™

EPA Form 3030 06.03



"Zurlickverweisung an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung"

Zitierte Entscheidungen:
J 0016/90, T 0009/00, T 0622/99

Orientierungssatz:



9

Europaisches European
Patentamt Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0966/02

3.2.4

ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4

Beschwerdefiihrerin:
(Patentinhaberin)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte

vom 1. Dezember 2004

Hella KGaA Hueck & Co.
Rixbecker StraRe 75
D-59552 Lippstadt (DE)

Siemens AG/Abteilung: CT IP SV Ffm
Postfach 22 16 34
D-80506 Mlnchen (DE)

Wo6rz, Hans-Walter
Siemens AG

Postfach 22 16 34
D-80506 Mlnchen (DE)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
August 2002
zur Post gegeben wurde und mit der das

Europdischen Patentamts, die am 2.

europaische Patent Nr. 0639706 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist.
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Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat am

6. September 2002 gegen die Entscheidung der Einspruchs-
abteilung vom 2. August 2002, das Patent zu widerrufen,

Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebiihr

entrichtet und am 4. Dezember 2002 die Beschwerde

schriftlich begrindet.

Gegen das angefochtene Patent waren zwei Einspriche,
beide von derselben Einsprechenden, eingelegt worden.
Beide Einsprlche wurden auf die Einspruchsgrinde nach
Artikel 100 a) EPU gestiitzt.

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung den
Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 fir nicht neu

gegenuber der D1: US-A-5 048 481 befunden.

Am 1. Dezember 2004 fand eine mindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Wahrend der mindlichen Verhandlung wurde ein neuer
Anspruch 1 gemafs Hauptantrag eingereicht, der wie folgt

lautet:

"a) System zur Ansteuerung eines Stellgliedes zur
Einstellung der Luftzufuhr eines
Kraftfahrzeugmotors,

b) mit einem Fahrpedal (1),

c) mit mindestens einem Fahrpedalpositionssensor (2,
2a, 2b) zur Sensierung der aktuellen
Fahrpedalposition,

d) mit einer ersten elektronischen Baugruppe (3) zur
Aufbereitung der Signale des mindestens einen

Fahrpedalpositionssensors (2, 2a, 2b),
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e) mit einem Stellglied (6) zur Einstellung der
Luftzufuhr eines Kraftfahrzeugmotors,

f) mit einem Aktuator (7) zur Betatigung des
Stellgliedes (6),

g) mit einem Positionssensor (8) zur Sensierung der
aktuellen Position des Stellgliedes (6),

h) mit einer zweiten elektronischen Baugruppe (4),
welche den Aktuator (7) ansteuert und die Signale
des Positionssensors (8) auswertet oder aufbereitet,
wobei

i) die erste und die zweite elektronische Baugruppe (3,
4) mittels einer bidirektionalen
Kommunikationsleitung (5) in Verbindung stehen,

3) eine der Baugruppen (3) Uber einen
Kommunikationskanal mit mindestens einer weiteren
Baugruppe (10) in Verbindung steht,

k) die zweite Baugruppe (4) Uber die
Kommunikationsleitung (5) Signale an die erste
Baugruppe (3) abgibt, die die aktuelle Position des
Stellgliedes (6) reprasentieren,

1) die erste Baugruppe (3) Uber die
Kommunikationsleitung (5) Signale an die zweite
Baugruppe (4) gibt, welche die vom Stellglied (6)
einzustellende Position oder Positionsanderung
reprasentieren,

dadurch gekennzeichnet, dass,

m) nur die erste Baugruppe mit der weiteren Baugruppe
Uber den Kommunikationskanal in Verbindung steht,

n) der Kommunikationskanal als bidirektionales Bus-

System ausgefidhrt ist."

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des

Patents auf der Basis des in der miindlichen Verhandlung



0038.D

- 3 - T 0966/02

vorgelegten Anspruchs 1 sowie die RlUckzahlung der
Beschwerdegeblhr und die Vorlage der Frage der
Zulassigkeit des zweiten Einspruches an die Grofe

Beschwerdekammer.

Die Beschwerdefihrerin hat im Wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Der nun als Hauptantrag eingereichte Anspruch 1 sei

gegentuber der D1 neu.

Beide vorliegende Einsprliche seien durch dieselbe Person
eingelegt worden. In keinem der Einspriche sei Bezug auf
den anderen genommen worden. Es handle sich somit um
zwel eigenstadndige Einspriiche. Deshalb hatte zumindest
der zweite Einspruch als unzuladssig angesehen werden
missen. Es sei daher auch nicht zu erwarten gewesen, dafd
die Einspruchsabteilung eine endglltige Entscheidung
treffe, ohne die Frage der Zuldssigkeit dieses doppelten
Einspruchs im voraus zu klaren und ohne den Parteien die
Gelegenheit zu geben, sich dazu zu auRBern. Da die Frage
der Begrlndetheit der Einsprliche erst nach der ihrer
Zuladssigkeit in Betracht komme und auch davon abhange,
ob Uberhaupt und welche Einsprlche zuldssig waren, ware
eine Stellungnahme zur Begrindetheit erst nach Klarung
der Zulassigkeit sinnvoll gewesen. Es sei somit auch
nicht zu erwarten gewesen, daf die Einspruchsabteilung
entscheide, ohne zu einer diesbeziglichen Stellungnahme
aufzufordern. Somit habe die Einspruchsabteilung der
Beschwerdeflhrerin nicht in ausreichendem MafRe
rechtliches Gehdér gewahrt und daher sei die Rickzahlung

der Beschwerdegeblhr gerechtfertigt.
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Ferner sei eine Befassung der Grofen Beschwerdekammer
mit der Frage der Zuladssigkeit der Einspruche
gerechtfertigt, weil die Einspruchsabteilung in dieser
Frage anders als in der Entscheidung T 009/00 (ABl. EPA
2002, 275) entschieden habe, und diese Frage flr die

allgemeine Rechtssicherheit von Belang sei.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat im

Wesentlichen folgendes vorgebracht:

Der Gegenstand des nun vorliegenden Anspruchs 1 gemaf
Hauptantrag wirde nicht langer von der D1 neuheits-

schadlich vorweggenommen.

Es sei nie beabsichtigt worden mehr als eine
Einspruchspartei zu sein. Beide von der Einsprechenden
vorgebrachten Schriftsdtze seien daher als nur ein
Einspruch anzusehen. Die D1 sei bereits im ersten
Schriftsatz als eines der im PruUfungsverfahren
berlticksichtigten Dokumente genannt und aufgelistet
gewesen. Es sei auch ohne weiteres zu erkennen gewesen,
daf? der zweite Schriftsatz dem ersten Schriftsatz als
Erganzung zuzuordnen war. Im Einspruchsverfahren hatte
sich die Patentinhaberin auf eigenes Risiko in ihrem
Schriftsatz auf formale Aspekte beschrankt und somit auf
weiteres Vorbringen verzichtet. Somit war ihr auch

rechtliches Gehdr in ausreichendem MaRe gewahrt worden.

Es sei der Rechtssicherheit dienlich, die GrofRe
Beschwerdekammer mit der Frage der Zulassigkeit der

Einsprliiche zu befassen.
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Die Beschwerdegegnerin beantragte die ZurlUckweisung der
Beschwerde und die Vorlage der Frage der Zulassigkeit

des zweiten Einspruches an die Grofe Beschwerdekammer.

Entscheidungsgrinde

0038.D

Die Beschwerde ist zuléassig.

Einflihrung der D1 in das Einspruchsverfahren

Am 12. September 2001 hat die Firma Siemens einen form-
und fristgerechten Einspruch eingelegt.
Am 13. September 2001 hat die Firma Siemens nochmals

einen form- und fristgerechten Einspruch eingelegt.

Die Beschwerdefiihrerin hat die Auffassung vertreten, der
zweite Einspruch sei unzuldssig und bemdngelt, dafl die
Einspruchsabteilung ihre Entscheidung auf die
Druckschrift D1 gestiitzt hat, die erst im zweiten

Einspruch genannt worden ist.

Es stellt sich also die Frage, ob die Einspruchs-
abteilung Uberhaupt befugt war, die D1, die in dem

zweiten Einspruch vorgebracht wurde, zu benutzen.

Ob nun der zweite eingelegte Einspruch als zulassig
anzusehen war oder auch nicht, andert nichts an der
Tatsache, daf® der erste Einspruch form- und fristgerecht
eingelegt und somit zuldssig war, und dadurch ein

Einspruchsverfahren erdffnet wurde.
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Falls der zweite Einspruch auch als zuldssig anzusehen
ware, dann war die erste Instanz dazu verpflichtet,
dieses Material zu berticksichtigen.

Falls hingegen der zweite Einspruch als unzuldssig
anzusehen ware, dann war die erste Instanz befugt,
aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes von Amts wegen,
gemaf Artikel 114 (1) EPU das Material des unzuldssigen
Einspruchs zu berltcksichtigen, wenn i) ein anderer
zuldssiger Einspruch vorlag und ii) das Material wegen
seiner Relevanz dazu Anlafd gab. Beide Voraussetzungen

sind im vorliegenden Fall erfdllt.

Insofern kann auch dahingestellt bleiben, ob der zweite
Einspruch als zulassig zu betrachten war oder nicht, da
in jedem Fall die erste Instanz befugt war, sowohl die
D1 als auch anderes relevantes Material aus dem zweiten
Schriftsatz zu berlcksichtigen.

Die Frage der Zuladssigkeit des zweiten Einspruchs andert
auch nichts daran, daff in jedem Fall die
Beschwerdegegnerin nur einmal den Status einer am
Einspruchsverfahren beteiligten Partei erlangen konnte,

(siehe T 009/00, oben).

Anspruch 1 - Anderungen

Der nun vorliegende Anspruch 1 beinhaltet die Merkmale
der Ansprlche 1, 2, 3, 4 und 15 wie erteilt, bzw. die
Merkmale der Ansprlche 1, 2, 3, 4, 15, 16 wie
urspruinglich eingereicht. Da die Anspriche deren
Merkmale aufgenommen wurden, sich alle direkt auf
Anspruch 1 rickbezogen, und diese Merkmale auch in
Kombination in der Beschreibung offenbart waren,

bestehen gegen diese Anderung keine Bedenken.
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Des weiteren wurde der folgende Ausdruck "die zweite
Baugruppe (4) Uber die Kommunikationsleitung (5) Signale
an die erste Baugruppe (3) gibt" in "die zweite
Baugruppe (4) Uber die Kommunikationsleitung (5) Signale
an die erste Baugruppe (3) abgibt" gedndert. Auch diese
Anderung ist nicht zu beanstanden.

Schliefflich wurden die aus dem erteilten Anspruch 2
aufgenommenen Merkmale durch "nur" erganzt, sodafs diese
nun wie folgt lauten: "nur die erste Baugruppe mit der
weiteren Baugruppe .. in Verbindung steht". Diese
Erganzung ist in der Patentbeschreibung, Spalte 2,
Abschnitt [0013] und Spalte 5, Abschnitt [0031]

offenbart.

Die vorgenommenen Anderungen schranken den durch die

Ansprlche erzielten Schutzbereich weiter ein.

Somit entsprechen die Anderungen den Erfordernissen der

Artikel 123 (2) und (3) EPU.

Neuheit des Anspruchs 1 gegenliber der DI

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 werden
nicht von der D1 offenbart.

Somit ist die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1
gemafl Hauptantrag gegenltber der D1 gegeben.

Dieser Punkt wurde von der Beschwerdegegnerin

zugestanden.
Vorlage an die GroRe Beschwerdekammer
Nach sté&ndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann

eine Entscheidung der Grofen Beschwerdekammer im Sinne

von Artikel 112 (1) EPU nur dann als erforderlich
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angesehen werden, wenn von der Entscheidung der Grofen
Beschwerdekammer die endglltige Entscheidung der
vorlegenden Kammer Uber die konkrete Beschwerde abhangt
(siehe insb. J 16/90 ABl. EPA 1992, 260, Abschnitt 1.2
der Entscheidungsgrinde und Schulte PatG, 6. Auflage,
Anhang zu § 73, Artikel 112 EPU, Rdn. 21). Aufgabe der
Groflen Beschwerdekammer ist nicht die Erstellung
verbindlicher Rechtsgutachten und die wissenschaftliche
Aufarbeitung des Ubereinkommens, sondern die
Entscheidung von Rechtsfragen, die in einem konkreten
Fall erheblich sind, siehe u. a. T 622/99, Abschnitt 3.4

der Entscheidungsgrinde.

Wie aus den vorstehenden Abschnitten 2.4 und 2.5
hervorgeht, hangt die endglltige Entscheidung der Kammer
keinesfalls von der Zuldssigkeit oder der Unzulassigkeit
des zweiten Einspruchs ab. Eine Entscheidung der Grofien
Beschwerdekammer ist deshalb nicht als erforderlich im
Sinne von Artikel 112 (1) EPU zu werten, sodaf’ den

Antragen auf Vorlage nicht stattzugeben ist.

Rlickzahlung der Beschwerdegebiihr

Die Einsprechende hatte zwei form- und fristgerechte
Einspriiche eingereicht und auch zweimal die
Einspruchsgeblhr entrichtet. Folglich, ist gemaf

Regel 57 (1) EPU der Patentinhaberin auch mitgeteilt
worden, dafy zwei Einspriiche eingereicht wurden.

Nachdem die Patentinhaberin darauf aufmerksam gemacht
hatte, daf3 beide Einspriiche durch die selbe Rechtsperson
eingelegt wurden, hat der Vertreter der Einsprechenden
in seiner Erwiderung die Auffassung vertreten, daf dem
EPU nicht zu entnehmen sei, daR von einem Einsprechenden

nur ein Einspruch oder bei nur einem Einspruch nur ein
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Schriftsatz eingelegt werden darf und die Rickzahlung

einer Einspruchsgeblihr beantragt.

6.2 Ein Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung hat
daraufhin die Entrichtung der zweiten Einspruchsgeblhr
stornieren lassen und die Einsprechende dariber
telefonisch informiert. Eine solche Handlung gehdrt
jedoch nicht zu den Geschaften, mit deren Wahrnehmung
die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilungen
aufgrund der dem Vizeprasidenten der Generaldirektion 2
des EPA mit Verfligung des Pradsidenten des EPA vom
6. Marz 1979 Ubertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3)
EPU, betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom
15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABI.
EPA 1984, 319; 1989, 178]. Damit hat der Formalsach-
bearbeiter der Einspruchsabteilung einen Verfahrens-
fehler begangen, der allein die Rickzahlung der

Beschwerdegeblhr rechtfertigen kénnte.

6.3 Ohne weiteren Schriftverkehr ist anschlieffend die
angefochtene Entscheidung ergangen. Die Einspruchs-
abteilung hat entschieden, dafd einerseits der zweite
Schriftsatz kein Einspruch war, sondern nur eine
Zusatzeingabe zum ersten Einspruch darstelle und daf3
andererseits der Gegenstand des Anspruchs 1 im Vergleich
zur D1 nicht neu war. Nach Auffassung der Kammer stellt
dieses Vorgehen einen Verstof gegen Artikel 113 (1) EPU
dar, da die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung
getroffen hat, ohne vorher die Beschwerdeflihrerin
aufzufordern zur Frage der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit Stellung zu nehmen und sie
davon zu unterrichten, daf® das Material aus dem zweiten
Einspruch und insbesondere die D1 bei der Frage der

Neuheit zu berilicksichtigen ist.

0038.D



0038.D

- 10 - T 0966/02

Die Kammer gesteht zu, daf kein Antrag auf mindliche
Verhandlung vorlag, und daR, ganz allgemein, fir die
Einspruchsabteilung keine Verpflichtung besteht, einen
Zwischenbescheid zu erlassen. Jedoch war im vorliegenden
Fall klar zu erkennen, daf? die Patentinhaberin beide
Einspriche fir unzuldassig und somit eine sachliche
Stellungnahme erst nach Klarung der Situation fir
sinnvoll hielt. Deshalb hatte die Einspruchsabteilung in
einem Bescheid zumindest die Beschwerdefihrerin zur
Stellungnahme zur Frage der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit und zwar im Hinblick auf das
Material des zweiten Einspruchs, insbesondere die D1,
auffordern missen. Deshalb war es fir die Beschwerde-
fihrerin (Patentinhaberin) unvorhersehbar und vdllig
Uberraschend, daf? die Einspruchabteilung ohne vorher den
Rahmen des Verfahrens geklart zu haben und ihr
Gelegenheit gegeben zu haben, in diesem nun geklarten
Rahmen zur Sache Stellung zu nehmen, eine endgliltige
Entscheidung treffen wirde. Sogar der Vertreter der
Einsprechenden hat in seiner Erwiderung beantragt, den
Antrag der Patentinhaberin, die Einsprlche als
unzulassig zu erkléren, zurlUckzuweisen, und sie zu einer
sachlichen Stellungnahme aufzufordern, und somit
bekundet, daRk auch er mit einem Bescheid und nicht mit

einer Entscheidung rechnete.

Deshalb kommt die Kammer zum Schluf3, daf die RlUckzahlung
der Beschwerdegebithr gemadf Regel 67 EPU wegen

wesentlichen Verfahrensméngeln der Billigkeit entspricht.

Zur Frage der erfinderischen Tatigkeit wurde in der
angefochtenen Entscheidung nicht Stellung genommen.

Unter diesen Umstadnden erachtet es die Kammer fur
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geboten, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPU
Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren
Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zurlckzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur
Fortsetzung des Verfahrens zurlckverwiesen.

3. Die Antradge auf Vorlage an die Grofle Beschwerdekammer
werden zurlUckgewiesen.

4. Die Rlckzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende

G. Magouliotis M. Ceyte
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