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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITTI.

Iv.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 28. April 2010, zur Post gegeben
am 19. Mai 2010, die Europaische Patentanmeldung

No. 05 777 264.2 gemadB Artikel 97(2) EPU zuriickzuweisen.
Die Prifungsabteilung hatte entschieden, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Haupt- und Hilfsantrags
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 123(2) EPU).

Die Anmelderin (Beschwerdefiihrerin) hat die Beschwerde
am 19. Juli 2010 eingelegt und die Beschwerdegebilihr
entrichtet. Die Beschwerdebegriindung ist am

24 . September 2010 eingegangen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickverweisung der
Sache an die Priufungsabteilung zur weiteren Entscheidung
auf Basis des mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Anspruchs 1 gemal Hauptantrag, welcher dem in der
Verhandlung vor der Prifungsabteilung zurlickgewiesenen
Hilfsantrag vom 26. Marz 2010 entspricht, sowie

hilfsweise die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung.

Der unabhangige Anspruch 1 des Hauptantrags hat
folgenden Wortlaut:

"l. Sanitdrarmatur mit

a) eilner Betatigungsvorrichtung (28; 228) fiir eine
Steuereinheit (22) zum Steuern der Wassertemperatur
und/oder der Wasserdurchflussmenge in einem

Wasserauslauf (10);
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b) einem steuerbaren Nebelerzeuger (3), der aufweist:

ba) wenigstens einen Nebelaustrittskanal (12), der

in einen Bereich des Wasserauslaufs (10) mundet;

bb) einen Wasserbehadlter (13), der mit dem Wasserauslauf

(10) wverbunden ist;

dadurch gekennzeichnet, dass

c) der Wasserbehalter (13) lber einen
Wasserbefiillungskanal (19) mit dem Wasserauslauf (10)
verbunden ist, in dem sich ein Wasserbefiillungsventil
(20) befindet, mit dem die Wasserzufuhr zum

Wasserbehalter (13) gesteuert werden kann;

d) im Wasserbehdlter (13) ein Wasserstandssensor (17)
angebracht ist, welcher der Steuereinheit (22) ein
Sensorsignal iUbermittelt, um das Wasserbefiillungsventil

(20) zu schlieBen, wenn der Wasserstand die Hohe des

Wasserstandssensors (17) erreicht hat."

Die Beschwerdefihrerin tragt im wesentlichen folgende

Argumente vor:

Anderungen des Anspruchs 1

Die Anderungen in Anspruch 1 erfillten die Kriterien des
sogenannten "Wesentlichkeitstests" zur Beurteilung einer
Zwischenverallgemeinerung, da die Prifungsabteilung
insbesondere fehl in der Annahme gehe, dass durch die
Kombination der Merkmale im Kennzeichen des Anspruchs 1

keine fir den Fachmann urspringlich erkennbare
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gemeinsame Aufgabe geldst werde, wozu ein
Ultraschallnebler (Merkmal "a"), ein Nebelkanaltrichter
mit einem Wasserstandssensor auf Hohe des unteren Randes
des Nebelkanaltrichters (Merkmal "b"), und ein
Wassertberlauf auf Hohe des Wasserstandssensors (Merkmal
"c") keinen Beitrag leisten wiirden, also flir die L&sung
einer solchen Aufgabe nicht unerladsslich seien. Die wvon
der Prifungsabteilung unter Punkt 10.1 ihrer
Entscheidung genannte Aufgabe, wonach die Merkmale im
Kennzeichen des Anspruchs 1 angeblich "eine
Nebelerzeugung ermdglichen, die unabhangig von der
Abgabe von Wasser iber den Wasserauslauf ist" sei aus
dem Schreiben der Beschwerdefihrrein vom 26. Marz 2010

falsch zitiert und zudem unvollstandig.

Die Befiillung des Wasserbehdlters des Nebelerzeugers
erfolge nicht direkt aus der Wasserzufihrung der
Sanitdrarmatur, sondern iber deren Wasserauslauf, wo das
Wasser im wesentlichen drucklos stehe und nur unter dem
Einfluss der Schwerkraft, also ebenfalls weitgehend
drucklos, in den Wasserbehdlter abgelassen werde. Durch
das im Kennzeichen des Anspruchs 1 beschriebene
Wasserbefiillungsventil werde ein sehr genaues Steuern
der Menge des in den Wasserbehdlter abflieRenden Wassers
ermdglicht, wobei ein etwaiges UberflieRen des
Wasserbehdlters mit Hilfe des Wasserstandsensors
rechtzeitig verhindert werde. Somit werde gegeniiber dem
bekanntgewordenen Stand der Technik mit geringem Aufwand
eine prazisere Beflillung des Wasserbehadlters ohne die
Gefahr eines Uberlaufes ermdglicht und dadurch eine von
der Wasserabgabe der Sanitararmatur unabhédngigere

Nebelerzeugung erreicht.
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Um welche Art des Nebelerzeugers es sich hierbei handele,
sel irrelevant, es genlige die Angabe eines "steuerbaren
Nebelerzeugers" im Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine
Konkretisierung des Nebelerzeugers als
"Ultraschallnebler" sei daher nicht geboten. Dariliber
hinaus sei ein Nebelkanaltrichter zur Erreichung der
angestrebten Befillung des Wasserbehdlters ebenfalls
nicht erforderlich, und dessen Aufnahme in Anspruch 1
daher eine unndétige Einschrankung. Weiters komme es auf
die Position des Wasserstandssensors so lange nicht an,
wie eben das Niveau des Wassers im Behalter festgestellt
werden konne, ganz zu Schweigen auf eine Anordnung in
Hohe des unteren Nebelkanaltrichters, der ohnehin nicht
erforderlich sei. SchlieBlich sei es auch nicht
erforderlich, den auf der HOhe des Wasserstandssensors
befindlichen Wasseriiberlauf als Merkmal in Anspruch 1 zu
integrieren, da ein derartiger Wasserlberlauf allenfalls
eine vorteilhafte Ausfiithrungsform einer beruhigenden
SicherheitsmalBnahme sei, und fiir die Funktionsweise der
steuerbaren Beflillung des Wasserbehadlters jedenfalls

nicht notwendig sei.

Dariilber hinaus seien durch die Anderungen gemiB
Kennzeichen des Anspruchs 1 auch keine wesentliche
Angleichungen anderer Merkmale des Anspruchs
erforderlich, wenn die von der Priifungsabteilung
geforderten Merkmale "a" bis "c¢" entfielen, sondern
hochstens unwesentliche konstruktive Anpassungen
vonnoten. Die Merkmale des Anspruchs blieben hierdurch
unverandert, richtiges Verstadndnis der "Wesentlichkeit"

von Anspruchsmerkmalen vorausgesetzt.

Zusammenfassend sei daher festzustellen, dass Anspruch 1

keine unzulassigen Erweiterungen enthalte, da im

C8665.D
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Gegensatz zur Ansicht der Priifungsabteilung unter
Punkt 12 ihrer Entscheidung insbesondere die beiden
letzteren Bedingungen des "Wesentlichkeitstests" erfillt

seien.

Verfahrensmangel

Die Praxis der mit vorliegender Sache befassten
Prifungsabteilung, in Bescheiden nur einzelne
Beanstandungen zu erheben, nicht aber alle
Beanstandungen zu nennen und im Detail zu begriinden, sei
mangelhaft, da sie das Verfahren verzdgerten. Zudem habe
die Beschwerdefiihrerin wegen derartig unvollstandigen
Bescheiden im schriftlichen Verfahren wahrend der
mindlichen Verhandlung gewdrtig sein missen,
Beanstandungen erstmals zu erfahren, ohne ausreichend
hierauf vorbereitet zu sein. Dem in der miindlichen
Verhandlung gestellten Antrag der Beschwerdefilhrerin,
ins schriftliche Verfahren zuriickzukehren, hatte daher

stattgegeben werden sollen.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Anderungen in Anspruch 1

Oberbegriff

2.1 Der im urspriinglichen Anspruch 1 angegebene wenigstens

C8665.D

eine Nebelaustrittskanal des Nebelerzeugers wurde im
Oberbegriff des vorliegenden Anspruch 1 dahingehend
spezifiziert, dass er, anstatt zur AuBenatmosphidre zu

fiihren, in einen Bereich des Wasserauslaufs miindet. Es
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versteht sich von selbst, dass der Bereich des
Wasserauslaufs der Sanitararmatur ebenfalls von der
AuRenatmosphdre umgeben ist. Weiters wird nunmehr im
Oberbegriff ein Wasserbehdlter des steuerbaren
Nebelerzeugers beschrieben, der mit dem Wasserauslauf
verbunden ist. Die vorstehenden Anderungen basieren auf
den urspringlichen Anspriichen 1, 2 und 4, und werden
daher in der Entscheidung der Prifungsabteilung (und

auch von der Kammer) als zulassig erachtet.

Kennzeichen

2.2
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Das neu hinzugefiigte Kennzeichen des Anspruchs 1
beschreibt im wesentlichen einen Wasserbefiillungskanal
mit Wasserbefiillungsventil zwischen Wasserauslauf und
Wasserbehdlter, und einen Wasserstandssensor im
Wasserbehdlter zum SchlieBen des Wasserbeflillungsventils.
Die Prifungsabteilung hatte entschieden, dass die
hinzugefligten Merkmale sich allenfalls in der
detaillierten Beschreibung des einzigen
Ausfihrungsbeispiels, allerdings nur in Kombination mit
einer Vielzahl weiterer Merkmale, finden lieBen, und
diese Hinzufiigung ohne diese weiteren Merkmale daher zu
einer Zwischenverallgemeinerung des Ausfiihrungsbeispiels
filhre. Diese sei im Hinblick auf Artikel 123(2) EPU

nicht zulédssig, da zumindest die Bedingungen II und III
des Wesentlichkeitstests, namlich dass die fehlenden
welteren Merkmals als solche fiir die Funktion der
Erfindung unter Beriicksichtigung der technischen Aufgabe,
die sie 1l6sen sollen, nicht unerladsslich sind und das
Ersetzen oder Streichen dieser Merkmale keine

wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert,

nicht erfillt seien.
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Beurteilung einer Zwischenverallgemeinerung

2.3
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Der Begriff "Zwischenverallgemeinerung" ("intermediate
generalisaton') bringt zum Ausdruck, dass der
Anderungsgegenstand, obwohl den Anspruchsmerkmalen
einschrankend hinzugefiigt, eine Verallgemeinerung einer
urspringlich offenbarten speziellen Ausfihrungsform

darstellt.

Wie fiir jede zuldssige Anderung gilt auch bei der
Beurteilung von Zwischenverallgemeinerungen, dass deren
Gegenstand fiir den Fachmann unmittelbar und eindeutig
aus dem Sachverhalt des Inhalts der urspriinglichen
Anmeldung insgesamt (Anspriiche, Beschreibung,
Zeichnungen) hervorgehen muss, unter Berilicksichtigung
von Angaben, die vom Fachmann zum Anmeldezeitpunkt wvom

Inhalt mit erfasst waren (implizite Offenbarung).

So ist es normalerweise nicht moéglich, ein oder mehrere
einzelne Merkmale einer offenbarten Ausfihrungsform aus
dem offenbarten Zusammenhang zu reiBen und zum
Gegenstand eines Anspruchs zu machen. Ein solcher
Anspruch ist jedoch zulédssig, wenn die besagten Merkmale
in der Ausfihrungsform fraglos eine gesonderte
funktionelle Einheit darstellen. Die Kammer folgt der
standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach
fiir den Fachmann aus der Offenbarung der urspringlichen
Anmeldung zweifelsfrei ersichtlich sein muss, dass keine
enge funktionale oder strukturelle, also untrennbare,
Beziehung zwischen den herausgegriffenen Merkmalen und
den urspringlich in Kombination offenbarten Merkmalen
des Ausfiihrungsbeispiels besteht: siehe Rechtsprechung

der Beschwerdekammern, 6. Auflage, III.A.Z2.
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Der "Wesentlichkeitstest"

2.5

C8665.D

Beim sogenannten "Wesentlichkeitstest" wurde in T 331/87
(Grinde Nr. 4 bis 6; Abl. EPA 1991, 22) das Weglassen
eines "unwesentlichen" Merkmals aus einem urspringlich
eingereichten unabhangigen Anspruch untersucht, und zwar
insbesondere unter dem Aspekt (Bedingung II - zweiter
Punkt des Tests), ob sich die die Aufgabe ldsende
Wirkung der Erfindung im Anspruch gegeniiber dem in der
urspringlichen Anmeldung beschriebenen Stand der Technik
auch ohne dieses Merkmal erzielen lasst (siehe hierzu

die Grinde Nr. 7.1 bis 7.4 aus T 331/87 (supra)).

Da es in T 331/87 (supra) auf die Offenbarung in der
Anmeldung ankommt, kann sich die in der Bedingung II
genannte Aufgabe nur auf die aus der Anmeldung
entnehmbare Aufgabe (aufgrund der Funktion oder Wirkung
des Merkmals wie beschrieben oder flir den Fachmann
erkennbar), jedoch nicht auf eine gegenliber irgendeinem

Stand der Technik neu formulierte Aufgabe beziehen.

Da dies nicht immer eingehalten wird (so auch im
vorliegenden Fall), besteht eine groBe Gefahr, die
Bedingung II des Tests falsch anzuwenden. Zur falschen
Anwendung tragt nach Ansicht der Kammer der Umstand bei,
dass Punkt zweil des Leitsatzes nach T 331/87 (supra),
losgeldst vom idbrigen Inhalt der Entscheidung, eine neu
gegeniiber dem spater bekanntgewordenen Stand der Technik
gestellte Aufgabe als Kriterium fir die Wirkungsweise
der Erfindung, und damit fir die "Wesentlichkeit" eines
zU streichenden Anspruchmerkmals, offenbar auch nicht

ausschlieBt.

Bei Anderung der objektiven Aufgabe nach Einreichung der

Anmeldung, insbesondere bei betrachtlicher
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Umformulierung in Bezug auf neu bekanntgewordene
Beweismittel, variiert aber die "Wesentlichkeit" eines
Merkmals im Anspruch gemal Bedingung II im Laufe des
Verfahrens, und somit das Ergebnis des
Wesentlichkeitstests, erheblich. Hieraus resultieren im
vorliegenden Fall die Schwierigkeiten sowohl der
Beschwerdefiihrerin (vgl. Beschwerdebegriindung: Seite 2,
zwelter Absatz; Seite 7, zweilter Absatz; und Seite 11,
Briickenabsatz und zweiter Absatz) als auch der
Prifungsabteilung (vgl. Prifungsentscheidung: Punkte 10
und 11), die Bedingung II des Tests, nur basierend auf

dem Leitsatz der T 331/87 (supra), vernunftig anzuwenden.

Aber auch bei korrekter Anwendung der Bedingung II hat
die Kammer zumindest bei diesem Aspekt des
Wesentlichkeitstests erhebliche Zweifel, ob aufgrund der
engeren Auslegung "derselben Erfindung" nach der
jingeren Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer zur
sinnvollen Ausiibung des Prioritatsrechts, ein solcher
Denkansatz noch als Testkriterium fiir die in Artikel
123(2) EPU - nach dem gleichen Grundsatz wie im
Prioritatsrecht - geforderte Beurteilung der
urspringlichen Offenbarung einer Anspruchsanderung
dienen kann (siehe G 2/98; Leitsatz; Zusammenfassung des
Verfahrens; Begriindung der Stellungnahme Nr. 9; Abl. EPA
2001, 413; und G 1/03 und G 2/03; Entscheidungsgriinde
Punkt 4; Abl. EPA 2004, 413 und 448).

Nach Auffassung der Kammer folgt aus G 2/98 (supra) fur
die Bewertung der Frage, ob ein technisches Merkmal
eines unabhdngigen Anspruchs weggelassen werden kann, ob
der Fachmann hierzu eine Lehre aus dem Zusammenhang der
urspringlichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig

entnimmt, im Gegensatz zum Wesentlichkeitstest nach T
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331/87 (supra), der das Weglassen eines "unwesentlichen"
Merkmals entgegen dem in G 2/98 (supra) entwickelten
Grundsatz der Rechtsicherheit vielmehr danach beurteilt,
ob es mit der Funktion bzw. Wirkung der Erfindung
gegeniiber dem Stand der Technik in Zusammenhang steht,

oder nicht.

Der Vollstandigkeit halber stellt die Kammer fest, dass
auch bei Bedingung III des Wesentlichkeitstests (vgl.
Leitsatz T 331/87 (supra), Punkt 3), wonach das Ersetzen
oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch
zuldssig ist, wenn dies keine wesentliche Angleichung
anderer Merkmale erfordert, die Gefahr besteht, dass sie
(wie im vorliegenden Fall, wvgl. Punkt 9.1 bis 9.4 der
Prifungsentscheidung) falsch angewendet wird, da nicht
klar ist, was mit '"keiner wesentlichen Angleichung"”
gemeint ist. Versteht man darunter (wie im vorliegenden
Fall durch die Prifungsabteilung) keinerlei Abanderung
bei irgendwelchen anderen Merkmalen im
Ausfihrungsbeispiel, aus dem das Merkmal entnommen ist,
so ist die Bedingung trivial und nahezu nie erfillt
(beispielsweise bei Einsatz eines anderen
Wasserstandssensors, vgl. Punkt 9.3 der Entscheidung der

Prifungsabteilung) .

Die Kammer erachtet daher den "Dreipunkte- oder
Wesentlichkeitstest" (vgl. EPA-Richtlinien H-V 3.1 und
H-V 3.2.1 - Stand Juni 2012) im Gegensatz zur Auffassung
der Prifungsabteilung (und auch der Beschwerdefiihrerin)
im vorliegenden Fall zur Beurteilung der Zulassigkeit
der aus der Beschreibung entnommenen
Zwischenverallgemeinerung zur Beschrankung gegeniiber dem
im nachhinein bekanntgewordenen Stand der Technik fir

wenig hilfreich, wenn nicht sogar irrefilhrend. Die



- 11 - T 2311/10

Kammer folgt hierbei sinngemal der schon in T 910/03 vom
7. Juli 2005 (Grinde Nr. 3.4, 3.5 und 6.) vertretenen
grundsatzlichen Auffassung zur Anwendung des

Wesentlichkeitstests im Lichte von G 2/98 (supra).

Bewertung der neu hinzugefligten Merkmale im Kennzeichen

2.10
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Nach Punkt 8.3 der angefochtenen Entscheidung der
Prifungsabteilung liegt der Grund fir die Zurilickweisung
des damaligen Hilfsantrags darin, dass in das
Kennzeichen des Anspruchs 1 nicht die folgenden, "mit
den aufgenommenen Merkmalen strukturell verbundenen"

Merkmale mit aufgenommen wurden:

a. Im Wasserbehadlter befindet sich ein
Ultraschallnebler, mit dem aus dem Wasser ein

Wassernebel erzeugbar ist.

b. Der Nebelerzeuger umfaRlt einen Nebelkanaltrichter,
wobel der Wasserstandssensor auf Hohe des unteren

Randes des Nebelkanaltrichters angebracht ist.

C. Der Wasserbeh&lter weist einen Wasseriuberlauf auf

Hohe des Wasserstandssensors auf.

Da der vorliegende Hauptantrag dem damaligen Hilfsantrag
entspricht, ist damit zu entscheiden, ob die Anmeldung
wie urspringlich eingereicht eine Grundlage fir eine
Aufnahme der Merkmale des Kennzeichens ohne die

genannten Merkmale a bis c bietet.

Wie von der Beschwerdefiihrerin dargelegt, erfolgt im
vorliegenden Anspruch 1 die gesteuerte Befiillung des
Wasserbehdlters nicht aus der Wasserzufihrung direkt,

sondern Uber den Wasserauslauf der Sanitdrarmatur.
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Aus dem urspringlich offenbarten Ausfiihrungsbeispiel
gemal Anspruch 4 (siehe Anmeldung; Seite 2, erster
Absatz; Anspruch 4; wie veroffentlicht) ist nach Ansicht
der Kammer fiir den Fachmann zunadchst eindeutig
entnehmbar, dass das Wasser aus dem "Wasserbehdlter des
Nebelerzeugers" der Herstellung von Nebel dient, und
zwar unabhangig von der Art des verwandten
Nebelerzeugers. Nur in einer vorteilhaften
Ausfihrungsform wird die Nebelerzeugung aus Wasser mit
einem Ultraschallnebler bewerkstelligt (vgl. Anmeldung
Seite 1, letzter Absatz). So kann Nebel im Gegensatz zur
Ansicht der Prifungsabteilung auch im
Ausfihrungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 auf andere Weise
als mit dem "Ultraschallnebler 14" erzeugt werden (vgl.

Anmeldung Seite 9, vierter Absatz, wie verdffentlicht).

Irgendeine funktionale oder strukturelle, geschweige
denn untrennbare, Beziehung zwischen der Verwendung
eines Ultraschallneblers in dem Wasserbehdlter des
Nebelerzeugers und der Regelung der Wasserzufuhr zum
Wasserbehdlter iber einen Wasserbefiillungskanal mittels
eines Wasserbefiillungsventils ist fir die Kammer daher
nicht ersichtlich (vgl. Anmeldung; Seite 4, vorletzter
Absatz; wie verdffentlicht). Auch das Vorsehen eines
"Nebelkanaltrichters 15" iiber dem "Ultraschallnebler 14"
stellt somit, wie von der Beschwerdefiihrerin
argumentiert, fir den Fachmann eine rein fakultative
MaBnahme dar und steht in keinerlei urspriinglich
offenbartem Zusammenhang mit der Regelung der
Wasserzufuhr vom Wasserauslauf zum Wasserbehdlter des
Nebelerzeugers (vgl. Anmeldung; Seite 4, zweiter Absatz;

und Figur 1; wie veroffentlicht).
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Der Argumentation der Beschwerdefiihrerin folgend, ist
die Kammer dariiber hinaus der Ansicht, dass die Angabe
in Anspruch 1, wonach der Wasserstandssensor im
Wasserbehdlter das angesteuerte Wasserbefiillungsventil
schlielt, "wenn der Wasserstand die HOhe des
Wasserstandssensors erreicht hat", unmissverstandlich
die direkte Feststellung des Wasserniveaus im Vergleich
zum Niveau des Sensors beschreibt, und nicht etwa, wie
von der Prifungsabteilung unter Punkt 9.3 ihrer
Entscheidung argumentiert, auch eine indirekte Messung
des Wasserstands aufgrund des Wasserdrucks lber einem am
Boden des Behdlters befindlichen Drucksensors umfassen
kann (vgl. Anmeldung; Seite 7, zweiter Absatz).
Irgendein Zusammenhang zwischen der Regelung der
Wasserzufuhr zum Wasserbehdlter und der im Detail
beschriebenen Position des Wasserstandssensors auf Hohe
des unteren Randes des (nicht erforderlichen)
Nebelkanaltrichters ist fir die Kammer somit in Hinblick
auf die Sensorfunktion nicht erkennbar (vgl. Anmeldung;
Seite 4, finfter Absatz; und Figur 1; wie

verdffentlicht) .

Und schlieflich entnimmt der Fachmann aufgrund seines
Fachwissens den urspriinglichen Unterlagen unzweifelhaft,
dass der beschriebene "Wasseritberlauf 18" lediglich eine
zusdtzliche, und somit vorteilhafte, SicherheitsmaRBnahme
darstellt, falls die Regelung der Befiillung des
Wasserbehdlters zum SchlieRen des
Wasserbefiillungsventils gegen Uberlaufen des Behdlters
versagt: nur bei defektem Wasserstandssensor erfolgt der
Uberlauf tber eine Offnung in den Ausguss der
Sanitdrarmatur (vgl. Anmeldung; Seite 4, finfter Absatz;
Seite 7, zweiter und dritter Absatz; und Figur 1; wie

verdffentlicht). Der zusadtzliche "WasseriUberlauf 18"
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stellt fir die Funktion des Wasserstandssensors (und
damit auch fir die Regelung der Wasserzufuhr zum
Behdlter) daher wieder nur eine spezielle
Ausfihrungsform dar, und kann aus Sicht der Kammer

folglich entfallen.

Zusammenfassung

2.13 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass auch die auf
der Beschreibung basierenden Merkmale im Kennzeichen des
vorliegenden Anspruchs 1 (siehe insbesondere Seite 4,
finfter und sechster Absatz; und Seite 7, zweilter Absatz;
wie verdffentlicht) flir den Fachmann unmittelbar und
eindeutig der Gesamtheit der urspringlichen Offenbarung

der Anmeldung zu entnehmen sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfiillt daher die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

3. Angebliche Verfahrensmidngel

3.1 Ob und in welchem Umfang in einem Bescheid der
Prifungsabteilung alle Grinde zusammengefasst werden,
die der Erteilung des europdischen Patents
entgegenstehen, ist eine Frage der Verfahrensdkonomie
(siehe J 32/95, Grunde Nr. 3.2, Abl. EPA 1999, 733) und
liegt im Ermessen der Prifungsabteilung, vgl. EPA-

Richtlinien, C-III, 4. - Stand Juni 2012.

Nach Erhalt des Erstbescheids der Prifungsabteilung kann
der Anmelder von sich aus, also ohne Zustimmung der
Prifungsabteilung, die Anmeldung nur einmal &andern,
wobei die Anderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf
den Bescheid eingereicht werden muss, Regel 137 (2) EPU.

Spatere weitere Anderungen sind abhidngig von der

C8665.D
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Zustimmung der Priifungsabteilung, Regel 137 (3) EPU. Bei
der Ausiibung Ihres Ermessens hat die Prifungsabteilung
das Interesse des Anmelders an der Erteilung eines
rechtsbestandigen Patents und das Interesse an einem
raschen Abschluss des Prifungsverfahrens gegeneinander
abzuwagen, vgl. EPA-Richtlinien, H-II, 2.3 - Stand Juni
2012.

Im vorliegenden Fall forderte die Priifungsabteilung nach
ihrem Erstbescheid vom 27. August 2007 die
Beschwerdefiithrerin mehrmals auf (vgl. Bescheide vom

04. August 2008 und 2. April 2009) einen neuen,
gewahrbaren, Anspruch 1 vorzulegen. Die
Beschwerdefiithrerin brachte in ihren Stellungnahmen zu
den nachfolgenden Bescheiden aber keine Anderungen vor,
mit denen aus Sicht der Prifungsabteilung der Mangel der
fehlenden Neuheit, bzw. der mangelnden Offenbarung des

Anspruchs 1 beseitigt wurde.

Daraufhin hatte die Prifungsabteilung unter Ausibung
ihres Ermessens entsprechend dem urspriinglichen Antrag
der Beschwerdefiihrerin vom 14. Dezember 2007 eine
miindliche Verhandlung anberaumt. Im Ladungsbescheid vom
2. Februar 2010 wurden die Einwd@nde der
Prifungsabteilung detailliert erdrtert, insbesondere zur
mangelnden Offenbarung des Anspruchs 1 gemal beantragter

Fassung vom 1. Dezember 2012.

Die Beschwerdefiihrerin reichte in Ihrer Stellungnahme
vom 26. Marz 2010 als Reaktion auf den Ladungsbescheid
nochmals einen gednderten Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag
ein, welcher dem nunmehr im Beschwerdeverfahren
vorliegenden Hauptantrag entspricht. Dieser geanderte

Anspruch 1 wurde in der mindlichen Verhandlung vom
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28. April 2010 von der Priufungsabteilung ins Verfahren
zugelassen, und die Beschwerdefiihrerin hatte hierbei
ausreichend Gelegenheit, zur Auffassung der
Prifungsabteilung Stellung zu nehmen (vgl. Niederschrift
der mindlichen Verhandlung, und Entscheidung der

Prifungsabteilung, Punkt 2.6).

Das rechtliche Gehor der Beschwerdefiihrerin wurde nach
Ansicht der Kammer daher gewahrt, insbesondere das in
Artikel 116 (1) EPU verankerte Recht eines
Verfahrensbeteiligten auf miindliche Verhandlung. Wie von
der Prifungsabteilung dargelegt, dient die Verhandlung
zur abschlieRBenden Erdrterung des Sachverhalts, und
endet in der Regel mit einer hierzu verbindlichen
Entscheidung (vgl. Entscheidung der Prifungsabteilung,
Punkt 1.3 und 1.4). Der Antrag der Beschwerdeflihrerin zu
Beginn der miindlichen Verhandlung, wieder ins
schriftliche Verfahren zuriickzukehren, wurde daher von
der Prifungsabteilung rechtsfehlerfrei aus Griinden der
Verfahrensdkonomie abgelehnt (vgl. zB T 823/04, Griinde
Nr. 1, vom 5. August 2005).

Ein Verfahrensmangel, oder gar ein wesentlicher
Verfahrensmangel, liegt im erstinstanzlichen

Prifungsverfahren somit nicht wvor.

Zurlickverweisung an die Priifungsabteilung

Die Anmeldung wurde wegen unzuldssiger Erweiterung des
Anspruchs 1 zurilickgewiesen. Da der Gegenstand des
Anspruchs 1 ansonsten auf seine Patentfiahigkeit noch
nicht untersucht wurde, halt es die Kammer fiir geboten
(dem Antrag der Beschwerdefithrerin folgend), die

Angelegenheit zur Fortsetzung des Prifungsverfahrens
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gemal Artikel 111 (1) Satz 2 an die Prifungsabteilung

zurlickzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur
Fortsetzung des Prifungsverfahrens auf Grundlage des mit

der Beschwerdebegriindung eingereichten Anspruchs 1

zurlckverwiesen.
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