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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 9. Dezember 2014

Beschwerdefiihrer: F.Hoffmann-La Roche AG
(Anmelder 1) Grenzacherstrasse 124
4070 Basel (CH)

Beschwerdefiihrer: Roche Diagnostics GmbH
(Anmelder 2) Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim (DE)

Vertreter: Stohkel, Matthias
Herzog Fiesser & Partner Patentanwdlte PartG mbB
Dudenstrasse 46
68167 Mannheim (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 28. Oktober
2009 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 05013396.6
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. L. P. Weber
Mitglieder: C. Kbérber
L. Bihler
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Aus der Prifungsakte geht hervor, dass die
Prifungsabteilung in drei aufeinander folgenden
Bescheiden vom 20. Mai 2009, 8. Juli 2009 und vom

19. August 2009 jeweils einen Einwand unter Regel 43 (2)
EPU erhoben hat. Mit ihrer Eingabe vom 7. Oktober 2009
haben die Anmelder in Beantwortung des letzten dieser
Bescheide nochmals Gegenargumente prasentiert und um
eine Entscheidung "nach Aktenlage" gebeten. Hierauf
wurde mit der am 28. Oktober 2009 zur Post gegebenen
Entscheidung der Prifungsabteilung die europaische
Patentanmeldung Nr. 05013396.6 unter Verwendung des
Formblattes 2061 mit Verweis auf die drei
vorangegangenen Bescheide der Prifungsabteilung

zuriickgewiesen.

Die Beschwerdefiihrer legten hiergegen am 27. November
2009 Beschwerde ein und entrichteten am selben Tag die
Beschwerdegebiihr. Die Beschwerdebegriindung wurde
zusammen mit der Beschwerde eingereicht. Es wurde
beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
die Beschwerdegebiihr gemdss Regel 103(1) i.V.m.

Artikel 113(1) EPU zuriickzuzahlen.

Mit telefonischer Ricksprache teilte die Kammer den
Beschwerdefiihrern am 11. Juli 2014 ihre vorlaufige

Meinung mit.

Mit Schreiben vom 25. Juli 2014 reichten die
Beschwerdefithrer einen geadnderten Anspruchssatz ein und
beantragten, auf dieser Basis ein Patent zu erteilen
oder die Sache an die Prifungsabteilung zur weiteren

Prifung zurlckzuverweisen.



VI.
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Die geltende Fassung der Ansprich 1 bis 3 , 12 und 13
lautet wie folgt:

"l. Testvorrichtung (110) zur Bestimmung mindestens
einer Analytkonzentration in einer Probe mittels
Testelementen (136), mit

- einem Gehduse (112), wobeili das Gehause (112) einen
geschlossenen Zustand und einen gedffneten Zustand
aufweist;

- einer Lagervorrichtung (134) zur Aufnahme von
Testelementen (136), wobei die Lagervorrichtung (134)
mindestens eine Lagerposition fiir Testelemente (136)
aufweist;

- einer Messvorrichtung, wobei die Messvorrichtung
ausgestaltet ist, um mittels der Testelemente (136) die
mindestens eine Analytkonzentration zu bestimmen; und
- einer Ausgabevorrichtung (140, 160), wobei die
Ausgabevorrichtung (140, 160) Mittel (140, 160) zur
Befdrderung der Testelemente (136) von der mindestens
einen Lagerposition in mindestens eine Messposition bei
Offnen des Gehduses (112) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Testelemente (136) als streifenfdrmige
Testelemente (136) ausgestaltet sind, wobei die
Lagervorrichtung (134) ein Magazin (134) aufweist,
wobeil das Magazin (134) eine Vielzahl von Kavitaten
(135) aufweist, wobei in den Kavitaten (135)
streifenfdérmige Testelemente (136) im Wesentlichen

parallel zueinander aufgenommen sind.

2. Testvorrichtung (110) gemal dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehduse
(112) aufklappbar ist.

3. Testvorrichtung (110) gemal einem der beiden

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass



VII.
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die Ausgabevorrichtung (140, 160) eine Drehachse (140)
zur Drehung der Testelemente (136) von der mindestens
einen Lagerposition in die mindestens eine Messposition

aufweist.

12. Testvorrichtung (110) gemal Anspruch 3, wobei das
Magazin (134) als auswechselbares Magazin (134)

ausgestaltet ist.

13. Magazin (134) mit Testelementen (136) zur Bestimmung
mindestens einer Analytkonzentration in einer Probe,
wobeil das Magazin (134) ausgestaltet ist, um in einer
Testvorrichtung (110) gemaB Anspruch 12 verwendet zu
werden, wobeili die Testelemente (136) als
streifenfdormige Testelemente (136) ausgestaltet sind
und mindestens eine Verbindungsvorrichtung (144; 146)
zur Verbindung des Testelements (136) mit der
Ausgabevorrichtung (140, 160) aufweisen, wobei das
Magazin (134) eine Vielzahl von gestapelten Kavitaten
(135) aufweist, wobei in den Kavitaten (135)
streifenfdormige Testelemente (136) parallel zueinander
aufgenommen sind, dadurch gekennzeichnet, dass das
Magazin (134) eine Drehachse (140) aufweist, wobei die
Verbindungsvorrichtung (144; 146) mindestens eine
Offnung (144; 146) aufweist, durch welche die Drehachse
(140) gefihrt ist."

Die Anspriiche 4 bis 11, 14 und 15 sind abhangige

Anspriche.

Die von den Beschwerdefiihrern vorgebrachten Argumente
sind im Wesentlichen diejenigen, auf die sich die

nachfolgenden Entscheidungsgriinde stiitzen.
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Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Mehrere unabhdngige Anspriiche gleicher Kategorie

Die Testvorrichtung nach Anspruch 1 und das Magazin nach
Anspruch 13 sind als "miteinander in Beziehung stehende
Erzeugnisse" i.S.v. Regel 43(2) (a) EPU anzusehen, nach
der eine europaische Patentanmeldung mehr als einen
unabhédngigen Anspruch in der gleichen Kategorie
enthalten darf, wenn es sich um mehrere miteinander in
Beziehung stehende Erzeugnisse handelt. Obwohl dort wvon
Erzeugnissen die Rede ist, fallen unter diese
Ausnahmebestimmung - der Entscheidung T 56/01

(Punkt 4.1 der Entscheidungsgriinde) folgend - auch

Vorrichtungen.

Die (das Magazin mit den Teststreifen enthaltende)
Testvorrichtung und das (die Teststreifen enthaltende)
Magazin stehen in folgender Wechselbeziehung

miteinander.

Die Ausgabevorrichtung der Testvorrichtung nach
Anspruch 1 umfasst "Mittel (140, 160) zur Befdrderung
der Testelemente (136) von der mindestens einen
Lagerposition in mindestens eine Messposition bei
Offnen des Gehduses (112)", wobei diese Testelemente
gemass dem kennzeichnenden Teil in einem Magazin
aufgenommen sind. Wie in Anspruch 3 definiert und aus
den Figuren 1A bis 1C, 3 und 5 zu ersehen, bestehen
diese Mittel aus einer Drehachse (140) durch das
Magazin, um die die Teststreifen mit einer Mechanik
(160) beim Offnen des Gehduses (Figur 1B) von der

Lagerposition in die Messposition (Figur 1C) gedreht
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werden. In der Ausfiihrungsform gemdss Anspruch 12 ist

dieses Magazin auswechselbar.

Das Magazin gemass Anspruch 13 ist ausgestaltet, um in
einer Testvorrichtung (110) gemédss Anspruch 12
verwendet zu werden, wonach dieses auswechselbar ist.
Die in diesem Magazin enthaltenen Teststreifen weisen
"mindestens eine Verbindungsvorrichtung (144; 146) zur
Verbindung des Testelements (136) mit der
Ausgabevorrichtung (140, 160)" auf, die "mindestens
eine Offnung (144; 146) aufweist, durch welche die
Drehachse (140) gefihrt ist" (siehe Figuren 4A und 4B).

Die Wechselbeziehung wird im vorliegenden Fall also iber
die in Anspruch 3 definierte Drehachse (140)
geschaffen, die sowohl mit der Ausgabevorrichtung der
Testvorrichtung nach Anspruch 1 als auch mit den
Teststreifen des Magazins nach Anspruch 13 in
Wechselwirkung steht. Dies entspricht einer
Wechselbeziehung wie sie in den in T 56/01 und auch den
Prifungs-Richtlinien (2010) C-III-4, 3.2(i)
aufgefiilhrten Beispielen (Stecker-Steckdose oder Sender-
Empfanger) gegeben ist. Die unabhangigen Anspriiche 1
und 13 sind also - iber den auf Anspruch 3
riickbezogenen Anspruch 12 - auf miteinander in
Beziehung stehende Vorrichtungen i.S.v. Regel 43(2) (a)
EPU gerichtet.

Obwohl das Magazin auch Bestandteil der Testvorrichtung
nach Anspruch 1 ist, handelt es sich im vorliegenden
Fall - anders als in der in T 56/01 betrachteten
Situation - auch um verschiedene Gegenstande, da ein
Magazin gemdss Anspruch 13 die Testvorrichtung gemass
Anspruch 12 vervollstandigt oder zumindest

vervollstandigen kann, letzteres beispielsweise im Fall
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des Vorliegens einer Aufnahmemdglichkeit fir mehrere

Magazine.

Der im Bescheid der Priifungsabteilung vom 8. Juli 2009
erhobene Einwand, dass es nicht mdéglich sei, ein
weiteres Magazin einzusetzen, da die Testvorrichtung
nach Anspruch 1 bereits ein Magazin enthalte, ist durch
die Einfiigung des explizit auf ein auswechselbares
Magazin gerichteten abhangigen Anspruchs 12, auf den
Anspruch 13 Bezug nimmt, ausgerdumt. Die im letzten
Bescheid vom 19. August 2009 zitierte Entscheidung

T 671/06 ist auf den vorliegenden Fall nicht
Ubertragbar, da das Magazin im vorliegenden Anspruch 1
durchaus in Form von strukturellen (und nicht, wie in
dem dort behandelten Fall, nur funktionellen) Merkmalen

definiert ist.

Zuriickverweisung

Da aus der Akte nicht ersichtlich ist, dass
erstinstanzlich insbesondere der Aspekt der
erfinderischen Tatigkeit geprift wurde, halt es die
Kammer flir angebracht, ihr Ermessen gemass

Artikel 111 (1) EPU dahingehend auszuiiben, dass die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste

Instanz zurlUckverwiesen wird.

Rickzahlung der Beschwerdegebihr

Das fiir die Zurilickweisungsentscheidung verwendete
Formular 2061 besagt, dass "[d]er Anmelder ... auf den
letzten Bescheid keine Stellungnahme oder Anderungen
eingereicht [hat]". Abgesehen von der formalen
Tatsache, dass es sich im vorliegenden Fall nicht um
einen, sondern mehrere Anmelder handelt, trifft dies

hier inhaltlich nur beziiglich der Anderungen zu, nicht
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aber im Hinblick auf eine Stellungnahme. Eine solche
haben die Anmelder mit ihrer Eingabe vom 8. Oktober
2009 sehr wohl eingereicht. Sie haben darin nicht nur
eine "Entscheidung nach Aktenlage" beantragt, sondern
ein weiteres Mal ausfihrlich dargelegt, warum der
Anspruchssatz ihrer Ansicht nach den Erfordernissen von
Regel 43(2) (a) EPU geniige und die von der
Priifungsabteilung zitierte Entscheidung T 671/06 auf
den vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, und darum
gebeten, die hierzu vorgebrachten Argumente

"wohlwollend zu prifen".

Aus der ergangenen Zurlckweisungsentscheidung ist in
keiner Weise ersichtlich, dass sich die
Prifungsabteilung idberhaupt mit diesen Argumenten
auseinandergesetzt hat, geschweige denn warum diese sie
(offensichtlich) nicht idberzeugt haben. Das in

Artikel 113(1) EPU verankerte Prinzip des rechtliches
Gehors, nach dem Entscheidungen nur auf Grinde gestiitzt
werden konnen, zu denen sich die Beteiligten &ussern
konnten, beinhaltet auch, dass diese Ausserungen bei
der Entscheidungsfindung in angemessener Weise
berilicksichtigt werden und dass in der Entscheidung
zumindest ansatzweise begriindet wird, warum die
vorgetragenen Argumente nicht akzeptiert werden
konnten. Dies mag zwar nicht immer unbedingt fir Jjedes
Teilargument in allen seinen Einzelheiten gelten.
Zumindest muss aber in der Entscheidung begriindet sein,
warum zentrale und kritische Aspekte der vorgebrachten
Argumentation nicht gegriffen haben oder widerlegt
wurden. Dieses Erfordernis geht auch aus Regel 111 (2)
EPU hervor, wonach Entscheidungen des Europidischen
Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden
kénnen, zu begriinden sind. Ein zentraler Aspekt der
vorgebrachten Argumentation liegt im vorliegenden Fall

in der mehrere Absdtze Ihrer Eingabe vom 7. Oktober
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2009 umfassenden Darlegung der Anmelder, warum die im
vorangehenden Bescheid der Prifungsabteilung erstmals
zitierte Entscheidung T 671/06 auf den vorliegenden
Fall nicht anwendbar sei. Um die Erfordernisse des
rechtlichen Gehdrs und der Begrindetheit ihrer
Entscheidung zu gewdhrleisten, ware es wichtig gewesen,
dass sich die Prifungsabteilung mit der diesbeziiglichen
Argumentation zumindest ansatzweise auseinandergesetzt
hatte (vgl. T 388/09). Eine Entscheidung "nach
Aktenlage" auf der Basis des Formulars 2061 kann in der
vorliegenden Situation diese Erfordernisse in keiner

Weise erfillen.

Da durch Nichtbeachtung des rechtlichen Gehdrs und
mangelnde Begriindetheit der Entscheidung somit ein
wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt und der
Beschwerde stattgegeben wurde, entspricht die
Rickzahlung der Beschwerdegebihr gemdss Regel 103 (1) (a)
EPU der Billigkeit.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtenen Entscheidung wird aufgehoben;

die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

erste Instanz zurickverwiesen;

die Rlckzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.
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D. Hampe P. L. P. Weber

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



