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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der gemeinsamen Anmelderinnen
(Beschwerdefithrerinnen) richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung, mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 10 197 027.5
(veroffentlicht als EP 2 302 376) gemal

Artikel 97 (2) EPU zuriickgewiesen wurde.

Die vorliegende Anmeldung war als Teilanmeldung zur
friheren Anmeldung Nr. 07 788 207.4 eingereicht worden.
Auf der Grundlage dieser friheren Anmeldung war den
Beschwerdefiihrerinnen, bzw. im Falle der Roche Diabetes
Care GmbH ihrer Rechtsvorgdngerin, bereits ein
europaisches Patent ("Stammpatent") flur dieselben

Vertragsstaaten erteilt worden.

Die Anmeldungsunterlagen der Teilanmeldung, die der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beinhalten
die unabhdngigen Anspriiche 1 und 16. Diese weisen
jeweils einen im Vergleich zu den Anspriichen 1 und 10
des Stammpatents identischen Wortlaut auf. Allerdings
unterscheiden sich die Beschreibungen der Teilanmeldung
und des Stammpatents erheblich. Die Beschreibung der
Teilanmeldung ist im Vergleich zum Stammpatent um
einige Passagen bzw. Seiten umfangreicher, insbesondere
aufgrund der Tatsache, dass die Anpassung der
Beschreibung im Erteilungsverfahren des Stammpatents zu

einer reduzierten Version gefihrt hatte.

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die
Priifungsabteilung unter Verweis auf die
Prifungsrichtlinien die Auffassung, dass die
vorliegende Anmeldung gegen das Prinzip des

"Doppelschutzverbots" verstole und kein besonderes
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Rechtsschutzbedirfnis erkennbar sei, das eine

Abweichung von diesem Verbot rechtfertigen kdnne.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung beantragten die
Beschwerdefilhrerinnen die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der
Grundlage der vorliegenden Anmeldungsunterlagen.
Insbesondere fiir den Fall, dass die Kammer im
vorliegenden Fall die Auffassung vertrete, dass das
Doppelpatentierungsverbot einschlagig sei, beantragten
die Beschwerdefilhrerinnen die Vorlage folgender Fragen
an die Groble Beschwerdekammer:
"l. Kann es Falle geben, in denen ein
Rechtsschutzinteresse an einer Erteilung eines
Patents mit wortlautidentischen unabhangigen
Patentanspriichen im Vergleich zu einem bereits
friher zugunsten desselben Anmelders erteilten
Patents besteht?
2. Wenn Frage 1 mit ja beantwortet wird, kann ein
derartiges Rechtsschutzinteresse in einer im
Vergleich zum fritheren Patent geadnderten,
insbesondere erweiterten Beschreibung des zweiten
Patents bestehen, insbesondere im Hinblick auf
Art. 69 EPU, Art. 123 EPU und Art. 138 EPU?"
Weiterhin beantragten die Beschwerdefiihrerinnen die
Rliickzahlung der Beschwerdegebiihr wegen wesentlicher

Verfahrensmangel.

In einer Mitteilung nach Regel 100 (2) EPU &duBerte die
Beschwerdekammer ihre vorlaufige Meinung zu einigen
relevanten Punkten, insbesondere zur Existenz des
Verbots der Doppelpatentierung, zum Vorliegen
"desselben Gegenstands" und zur Frage eines mdglichen
Rechtsschutzbediirfnisses auf Seiten der Beschwerde-
fihrerinnen. Die Beschwerdefilhrerinnen erwiderten auf

die Ausfiihrungen der Kammer. Dem Antrag der
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Beschwerdefiilhrerinnen entsprechend wurden sie zur

mindlichen Verhandlung geladen.

Wahrend der miindlichen Verhandlung erklarten die
Beschwerdefiihrerinnen u.a., die Existenz des Verbots
der Doppelpatentierung im Verhdltnis Teil-/Stamm-
anmeldung und dessen Verankerung im EPU nicht in Frage
zu stellen. Im Rahmen ihres Vortrags zum bestehenden
Rechtsschutzbediirfnis reichten die Beschwerde-
fihrerinnen Unterlagen zur Veranschaulichung ein (siehe
Anlage 1 zum Protokoll der miindlichen Verhandlung,
nachfolgend "Anlage 1"). In Erwiderung auf die wvon der
Kammer vertretene Meinung, dass es flur die Frage der
Doppelpatentierung auf "denselben Gegenstand" ankomme,
machten die Beschwerdefiihrerinnen geltend, dass im
Hinblick auf das Merkmal "umfangsseitige
Elektrodenflache" ein anderer Gegenstand beansprucht
wlilrde. Hinsichtlich eines weitergehenden Rechtsschutz-
interesses auf Seiten der Beschwerdefiihrerinnen wurden
Unterschiede zum Anmelderinteresse, Handlungs-
moglichkeiten der Beschwerdefiihrerinnen im Verfahren
der Stammanmeldung sowie die Frage nach dem Zweck des
Verbots der Doppelpatentierung diskutiert. Auch
reichten die Beschwerdefithrerinnen einen neuen
Hilfsantrag ein (siehe Anlage 2 zum Protokoll der
mindlichen Verhandlung, nachfolgend "Anlage 2"), der
von der Kammer zum Verfahren zugelassen wurde. Am Ende
der miindlichen Verhandlung verkiindete der Vorsitzende
die Entscheidung der Kammer. Beziglich des weiteren
Inhalts und Verlaufs der miindlichen Verhandlung wird
auf den Inhalt der Verhandlungsniederschrift Bezug

genommen .
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Anspruch 1 gemall Hauptantrag lautet:

"l. Elektrochemischer Sensor (10) zur Ermittlung einer
Konzentration mindestens eines Analyten in einem
Medium, insbesondere einem Korpergewebe und/oder einer
Korperflissigkeit, wobei der elektrochemische Sensor
(10) ein Isolationselement (32) und mindestens zwei
Elektroden (16, 18, 20) aufweist, wobeil die mindestens
zwel Elektroden (16, 18, 20) mindestens eine
Arbeitselektrode (16) und mindestens eine weitere
Elektrode (18, 20), insbesondere mindestens eine
Gegenelektrode (18) und/oder mindestens eine
Referenzelektrode (20), umfassen, wobeil die mindestens
zwel Elektroden (16, 18, 20) zumindest teilweise als im
Wesentlichen parallel zueinander verlaufende
drahtformige Elektroden mit umfangsseitigen
Elektrodenflachen ausgebildet sind, wobei sich die
mindestens zwei Elektroden (16, 18, 20) entlang eines
profilfdormig ausgefihrten Isolationselementes (32)
erstrecken, dadurch gekennzeichnet, dass das
profilfdormig ausgefihrte Isolationselement (32)
mindestens zwei Aufnahmefacher (174, 176, 178) fiur die

mindestens zwei Elektroden (16, 18, 20) aufweist."

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags im Wesentlichen dadurch,
dass die Merkmale des abhangigen Anspruchs 3 des

Hauptantrags hinzugefigt wurden:

"... wobei die mindestens eine Arbeitselektrode (16)
von einem Reagenzmedium (86) zur Ermittlung einer
Konzentration mindestens eines Analyten in einem
Medium, insbesondere einem Korpergewebe und/oder einer
Korperflissigkeit, zumindest teilweise, vorzugsweise

vollstandig ummantelt ist."
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AuBerdem sind im Hilfsantrag der abhangige Anspruch 2
sowie die Verfahrensanspriche (Anspriiche 16 bis 21) des
Hauptantrags gestrichen (NB: die Nummerierung der
Anspriiche in Anlage 2 sowie die dort aufscheinenden
Streichungen basieren auf den urspringlich

eingereichten Ansprichen).

Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefiithrerinnen lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Die Existenz des Verbots der Doppelpatentierung werde
nicht weiter in Frage gestellt. Fir die Feststellung,
ob gegen das Verbot verstoBen wlirde, sei mabgeblich, ob
in der Teilanmeldung derselbe Schutz wie im erteilten
Stammpatent gewahrt werden wiirde. Flir die Bestimmung

des Schutzes sei Artikel 69 EPU heranzuziehen.

Auch wenn im Kontext des Verbots der Doppelpatentierung
auf den beanspruchten Gegenstand abgestellt wirde, so
sei der im Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte
Gegenstand trotz des identischen Wortlauts nicht
derselbe wie der Anspruch 1 des Stammpatents. Im
Hinblick auf das Merkmal "umfangsseitige
Elektrodenfliache" werde ein anderer Gegenstand

beansprucht.

Zwar seien die unabhangigen Anspriche fiir sich genommen
klar, jedoch erhalte das Merkmal aufgrund der sich vom
Stammpatent unterscheidenden Beschreibung eine

unterschiedliche Bedeutung.

Zur Auslegung des Anspruchs 1 sei der Begriff der
Elektrode entscheidend. Dieser sei beispielsweise auf
Seite 7, vorletzter Absatz, der Beschreibung definiert,

und zwar durch eine funktionale Definition; diese Seite



- 6 - T 2563/11

sei aber in der Stammanmeldung gestrichen worden, und
somit im Stammpatent nicht mehr vorhanden. Ohne diese
funktionale Definition wirde der Fachmann bestimmte
Ausfiihrungsformen (z.B. Ausfihrungsform II auf Seite 8
der Anlage 1) nicht als Teil des beanspruchten
Gegenstands betrachten: das Merkmal der
"umfangsseitigen Elektrodenfladchen" werde in der
Stammanmeldung als rein strukturelles Merkmal
ausgelegt. Die Anspriiche an sich seien klar, unabhéngig
von der Beschreibung, aber die funktionale Definition

der Teilanmeldung fiihre zu einer breiteren Auslegung.

Das Verbot der Doppelpatentierung sei nicht
kodifiziert; es handele sich um einen eng auszulegenden
Tatbestand. Das Rechtschutzbediirfnis miisse weiter

gefasst werden.

Erstens bestehe seitens der Beschwerdefilhrerinnen ein
Rechtsschutzbediirfnis an der Erteilung eines Patents
auf Basis der vorliegenden Anmeldungsunterlagen, auch
wenn die unabhédngigen Anspriiche der Teilanmeldung mit
denjenigen des bereits erteilten Patents

Ubereinstimmten:

Es habe ein erhebliches Interesse an einer schnellst-
moglichen Erteilung eines Patents bestanden, da erst
mit der Erteilung eines Patents die Wirkungen nach
Artikel 64 (1) EPU eintreten kdnnten. Im Verfahren
betreffend die Stammanmeldung sei nach Erhalt der
Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU, worin die dortige
Prifungsabteilung umfangreiche Streichungen der
Beschreibung vorgeschlagen hatte, unmittelbar
ersichtlich geworden, dass eine Ablehnung der
Anderungsvorschlidge durch die Beschwerdefilhrerinnen zu
einem weiteren langwierigen Verfahren gefiithrt hatte,

wahrscheinlich gefolgt von einem Beschwerdeverfahren.
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Vor dem Hintergrund der derzeitig vorherrschenden
Bearbeitungsdauer wadren weitere Jahre vergangen. Man
habe sich daher entschlossen, die Streichungen im
Rahmen der Stammanmeldung zu akzeptieren, um
anschlieRend im Rahmen der vorliegenden Teilanmeldung
die Erlangung eines Patents mit einer umfangreicheren

Beschreibung zu verfolgen.

Zweitens bestehe im Hinblick auf Artikel 69 EPU,
Artikel 123 (2) EPU sowie nationale Verletzungs- und
Nichtigkeitsverfahren ein Rechtsschutzinteresse an der
Erlangung eines Patents auf Basis der Unterlagen der
Teilanmeldung, die eine im Vergleich zum Stammpatent
umfangreichere Beschreibung enthalte: Eine um
Ausfihrungsbeispiele, Definitionen und Wirkungsangaben
umfangreichere Beschreibung koénne im Hinblick auf
Artikel 69 EPU zu einem gednderten bzw. breiteren
Schutzbereich des Patents fiihren. Hinsichtlich
mbéglicher Einspruchs- oder nationaler Nichtigkeits-
verfahren bestehe ein Rechtsschutzinteresse an einem
Patent mit umfangreicherer Beschreibung in Bezug auf
die Moglichkeit, durch Aufnahme von Merkmalen aus der
Beschreibung die Anspriiche zu andern. Ob und in welchem
Umfang dabei in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren
auf Merkmale der Beschreibung zurickgegriffen werden
konne, welche zwar in den urspriinglich eingereichten
Unterlagen jedoch nicht im erteilten Patent enthalten
seien, sei von der jeweiligen nationalen Rechtsprechung
abhangig. Prifungsabteilungen seien nicht in der Lage,
die Rechtsfolgen in sadmtlichen EPU-Vertragsstaaten

abzuschatzen.

Die Entscheidungen T 2461/10 und T 879/12 schldssen
nicht aus, dass ein Rechtsschutzbediirfnis im Hinblick

auf Abweichungen der Beschreibung und den daraus
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resultierenden Einfluss auf den Schutzbereich des

Patents bestehen kdnne.

Eine Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer sei geboten,
da es sich vorliegend um eine grundsatzliche Frage im
Sinne von Artikel 112 (1) EPU handle, zu der noch keine
Entscheidung in einem ahnlich gelagerten Fall ergangen

sei.

Aufgrund wesentlicher Verfahrensmidngel sei eine
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr gerechtfertigt. Die
Prifungsabteilung habe das rechtliche Gehdr nicht
gewahrt, da sie idberraschend in ihrer Entscheidung wvon
ihrer bisherigen Argumentation abgewichen sei. Ferner

enthalte die Entscheidung erhebliche Begrindungsméangel.

Die Beschwerdefiihrerinnen beantragten:

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Erteilung eines Patents auf der Basis der mit
der Beschwerdebegriindung eingereichten
Anmeldungsunterlagen, namlich Anspriche 1 bis 21
und Beschreibung Seiten 1 bis 5, 5a bis 5f, 6 bis
28 sowie Zeichnungen Seiten 1/5 bis 2/5, hilfsweise
auf Basis der folgenden Anmeldeunterlagen:
Anspriche 1 bis 13 und Beschreibung Seiten 1 bis 28
wie in der mindlichen Verhandlung eingereicht,
sowie Zeichnungen Seiten 1/5 bis 2/5, eingereicht
mit der Beschwerdebegriindung,

- weiter hilfsweise, die Zurickverweisung an die
Prifungsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens,

- eine Vorlage von Fragen an die Grofe
Beschwerdekammer,

- sowie die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wegen

wesentlicher Verfahrensmangel.
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In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, dass
zwar in der Niederschrift der mindlichen Verhandlung
auf "Zeichnungen Seiten 1/5 bis 2/5" Bezug genommen
wurde und auch kein Protokollberichtigungsantrag
seitens der Beschwerdefilhrerinnen einging. Allerdings
muss es richtigerweise, und in Ubereinstimmung mit den
Mitschriften der Kammer, "Zeichnungen Seiten 1/5 bis
5/5" lauten. Zudem ist festzuhalten, dass die in der
mindlichen Verhandlung eingereichte "Beschreibung
Seiten 1 bis 28" aufgrund von Ergdnzungs- und

Austauschseiten insgesamt 34 Seiten umfasst.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Hauptantrag - Verbot der Doppelpatentierung
2.1 Die unabhd&ngigen Anspriiche 1 und 16 des Hauptantrags

sind identisch mit den auf Basis der Stammanmeldung

erteilten Anspriichen 1 und 10 des Stammpatents.

2.2 Da die von den Anmelderinnen der Stammanmeldung in
zuldssiger Weise eingereichte Teilanmeldung gemal
Artikel 76 (1) EPU kraft Gesetzes den Zeitrang der
Stammanmeldung erhalt, und auch dieselben
Staatenbenennungen vorliegen, stellt sich vorliegend

die Frage der Doppelpatentierung.
Existenz des Verbots der Doppelpatentierung
2.3 Obwohl das EPU kein ausdriickliches Verbot der

Doppelpatentierung im Verhdltnis zweier oder mehrerer

europadischer Anmeldungen mit gleichem Zeitrang
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desselben Anmelders fiir dieselben Vertragsstaaten
enthalt, ist es standige Praxis des EPA, Anmeldungen in
einem solchen Fall mangels Rechtsschutzbedliirfnisses
zurlickzuweisen. Diese Praxis wurde auch von der GrofRen
Beschwerdekammer in zwei gleichlautenden obiter dicta
in den Entscheidungen G 1/05 (ABl1. EPA 2008, 271) und
G 1/06 (ABl1l. EPA 2008, 307), die sich mit mehreren
Rechtsfragen in Bezug auf Teilanmeldungen befassten,

bestatigt:

"13.4 Die Kammer erkennt an, dass der Grundsatz des
Doppelschutzverbots darauf basiert, dass der Anmelder
kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das
zur Erteilung eines zweiten Patents fir denselben
Gegenstand fihrt, flir den er bereits ein Patent
besitzt. Die GroRe Beschwerdekammer hat daher nichts
gegen die standige Praxis des EPA einzuwenden,
Anderungen in Teilanmeldungen zu beanstanden und
zurickzuweisen, wenn in der geanderten Teilanmeldung
derselbe Gegenstand beansprucht wird wie in einer
anhdngigen Stammanmeldung oder einem erteilten

Stammpatent."

Die Kammer bemerkt in diesem Zusammenhang, dass im
obigen Auszug aus der im Amtsblatt verdffentlichten
Ubersetzung der Entscheidung G 1/05 der Ausdruck
"Doppelschutzverbot" flir den in der Verfahrenssprache
aufscheinenden Ausdruck "prohibition of double
patenting" verwendet wurde. Da der deutsche Begriff
moglicherweise Unscharfen im Hinblick auf die
Reichweite des Verbots beinhaltet, verwendet die Kammer
vorliegend eine Bezeichnung, die eindeutiger einen
Zusammenhang zur Erteilung herstellt

("Doppelpatentierungsverbot") .
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.4 Betreffend die Verankerung des Verbots der
Doppelpatentierung im EPU ist die Kammer der Ansicht,
dass die Rechtfertigung dieses Verbots im Fehlen eines
"legitimen Interesses" des Anmelders, also eines
Rechtsschutzbediirfnisses zu sehen ist, das wiederum als
allgemeine Verfahrensvoraussetzung in der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt ist und
zu den in den Vertragsstaaten im Allgemeinen
anerkannten Grundsatzen des Verfahrensrechts im Sinne
von Artikel 125 EPU gehdért. In dieser Hinsicht schlieft
sich die Kammer den Ausfiihrungen der Entscheidung

T 2461/10 an, worin insbesondere auch dargestellt
wurde, dass dies im Einklang mit der Gesetzgebungs-
geschichte des EPU steht (siehe T 2461/10, Punkt 7 ff.
der Grinde m.w.N.). Von den dort genannten Auszigen sei
insbesondere auf den Sitzungsbericht des
Hauptausschusses I hingewiesen (Dok. M/PR/I, Punkt 665;
http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/
E804624F09369216C1257BD7005D1FF9/SFile/
BerichteMUCDK.pdf; Travaux Préparatoires abrufbar unter
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc/
archive/epc-1973/traveaux_de.html) .

"Im Zusammenhang mit Artikel 125 wird auf Wunsch
der britischen Delegation festgestellt, daBl sich
die Mehrheit des Hauptausschusses liber folgendes
einig ist: Aus den allgemein anerkannten
Grundséatzen des Verfahrensrechts der
Vertragsstaaten ergibt sich, daBR einer Person fir
dieselbe Erfindung, fir welche Anmeldungen mit
demselben Anmeldedatum vorliegen, nur ein einziges

europaisches Patent erteilt werden kann."

.5 In einem in der Entscheidung T 2461/10 genannten
Dokumente der Travaux Préparatoires findet sich auch

eine Erklarung, weshalb der Grundsatz des Verbots der
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Doppelpatentierung keinerlei ausdriickliche Verankerung
im EPU erfahren hat. Hatte Artikel 137a (2) des Zweiten
Vorentwurfs vom 22. Oktober 1971 (BR/134/71) noch ein
Doppelpatentierungsverbot im Verhadltnis von Stamm- und
Teilanmeldung vorgesehen, so war von der britischen
Delegation die Frage aufgeworfen worden, ob der dieser
Regelung zugrunde liegende Gedanke nicht auf alle Falle
ausgedehnt werden sollte, in denen jemand mit mehreren
europaischen Anmeldungen Schutz fir dieselbe Erfindung
beansprucht. Die Arbeitsgruppe wurde sich im Lauf der
Diskussionen dariber einig, dass dem Anmelder, der
dieselbe Erfindung mit Hilfe mehrerer, gleichzeitig
eingereichter Anmeldungen schiitzen lassen wolle, nur
ein einziges Patent erteilt werden dirfe. Sie war der
Meinung, dass dies ein ungeschriebener, aber allgemein
anerkannter Rechtsgrundsatz sei, und dass es deshalb
einer diesbezliglichen Bestimmung in Ubereinkommen nicht
bedirfe (siehe BR/144/71, Punkt 117). Um einem
Umkehrschluss aus Artikel 137a (2) vorzubeugen, wurde
schlieRlich beschlossen, im Kontext der Teil-/
Stammanmeldung die Bestimmung betreffend das
Doppelpatentierungsverbot zu streichen (siehe
BR/144/71, Punkt 120).

Im vorliegenden Fall haben die Beschwerdefihrerinnen am
Ende des Beschwerdeverfahrens die Existenz des Verbots
der Doppelpatentierung als Kriterium nach dem EPU, auf
das die Zurickweisung einer Anmeldung gestitzt werden

kann, nicht mehr bestritten.
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Reichweite des Verbots der Doppelpatentierung

Die Beschwerdefiihrerinnen machten geltend, dass trotz
des identischen Wortlauts der unabhédngigen Anspriche
des Stammpatents und der Teilanmeldung aufgrund der
Unterschiede der jeweiligen Beschreibungen ein Jjeweils
unterschiedlicher Schutzbereich nach Artikel 69 EPU
vorlédge. Fir die Kammer stellte sich vorliegend daher
die Frage nach der Reichweite des Verbots der

Doppelpatentierung.

Nach Ansicht der Kammer ist fiir die Beantwortung der
Frage, ob gegen das Verbot der Doppelpatentierung
verstoRBen wird, darauf abzustellen, ob "derselbe

Gegenstand" beansprucht wird.

Der beanspruchte Gegenstand wird durch die Kategorie
sowie die technischen Merkmale des Patentanspruchs
definiert. Dementsprechend bestimmt Artikel 84 EPU,
dass die Patentanspriiche den Gegenstand angeben miissen,
fiir den Schutz begehrt wird. In Erganzung verlangt
Regel 43 (1) EPU u.a., dass "der Gegenstand des
Schutzbegehrens [...] in den Patentansprichen durch
Angabe der technischen Merkmale der Erfindung
anzugeben" ist. Beil der Frage, ob der beanspruchte
Gegenstand derselbe ist, ist folglich nicht auf die
Beschreibung zurilickzugreifen, insbesondere dann nicht,
wenn die Patentanspriiche aus sich heraus klar und
verstandlich sind (vgl. auch T 197/10, Leitsatz).

Hingegen wird der von einem europaischen Patent
gewahrte "Schutzbereich" zwar ebenfalls durch die
Patentanspriiche bestimmt, jedoch sind gemalB

Artikel 69 (1) EPU die Beschreibung und die Zeichnungen
zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen. Vor

diesem Hintergrund ergibt sich zwangslaufig, dass der
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Schutzbereich des Patents durchaus breiter als der

"beanspruchte Gegenstand" sein kann.

Dass nicht darauf abzustellen ist, welchen
Schutzbereich die zu prifende Anmeldung im Vergleich
zum bereits erteilten Patent gewdhren wilirde, sondern
darauf, welcher Gegenstand jeweils beansprucht wird
("Schutzgegenstand"), steht im Einklang mit der oben
zitierten Passage in Punkt 13.4 der Entscheidung G 1/05
sowie beispielsweise auch den Entscheidungen T 2461/10
(vgl. dort Punkt 16 ff. der Griinde) und T 879/12 (vgl.
dort Punkte 7, 10, 14 der Grinde).

Die GroBe Beschwerdekammer hat sich in Punkt 13.4 auf
die Praxis des Amtes bezogen. Die relevanten Passagen
in der damaligen Fassung der Prifungsrichtlinien
(Ausgabe Juni 2005 abrufbar unter http://www.epo.org/
law-practice/legal-texts/guidelines/archive de.html)

lauten:

"In dem seltenen Fall, in dem in zweil oder mehreren
europaischen Patentanmeldungen des gleichen
Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben Staaten
endgiiltig benannt werden, indem die Benennung durch
Zahlung der vorgeschriebenen Benennungsgebiihren
bestatigt wird, und die Patentanspriiche dieser
Anmeldungen denselben Anmelde- oder Prioritatstag
haben und dieselbe Erfindung betreffen (wobei die
Patentanspriiche in der in VI, 9.1.6 dargelegten
Weise kollidieren), ist dem Anmelder jedoch
mitzuteilen, dass er entweder eine oder mehrere
Anmeldungen so andern muss, dass sie nicht léanger
die gleiche Erfindung beanspruchen, oder unter
diesen Anmeldungen eine auswahlen muss, die im
Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden
soll." (C-1IV, 6.4)
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"In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf
nicht der gleiche Gegenstand beansprucht werden
(siehe IV, 6.4). Dies bedeutet nicht nur, dass sie
keine Patentanspriiche von im Wesentlichen gleichem
Umfang enthalten diirfen, sondern auch, dass in
einer Anmeldung nicht der Gegenstand beansprucht
werden darf, auf den in der anderen Anmeldung -
auch wenn dies mit anderen Worten geschieht -
Patentanspriiche gerichtet sind. Der Unterschied
zwischen den Gegenstadnden der beiden Anmeldungen
muss deutlich erkennbar sein. In der Regel kann
jedoch in der einen Anmeldung deren eigener
Gegenstand in Verbindung mit demjenigen der anderen

Anmeldung beansprucht werden." (C-VI, 9.1.6)

Es finden sich in diesem Kontext also Bezlige zur
beanspruchten Erfindung bzw. Gegenstand, nicht aber zum

Schutzbereich des Patents.

Ferner lauten die in der Entscheidung T 2461/10
zitierten Passagen der Gesetzgebungsgeschichte allesamt
sinngeméfl, dass einem Anmelder, der "dieselbe
Erfindung”™ mit Hilfe mehrerer Anmeldungen mit demselben
wirksamen Datum schiitzen lassen mochte, nur ein
einziges Patent erteilt werden diirfe. Auch insoweit ist
festzuhalten, dass es sich dabei um die Erfindung
handelt, wie sie in Form der Anspriiche jeweils
beansprucht ist, d.h. also der beanspruchte Gegenstand.
Denn ihn hat das EPA als Erteilungsbehorde fir die
Prifung der Patentierungsvoraussetzungen zugrunde zu
legen, und nicht etwa den durch das erteilte Patent

gewahrten Schutzbereich.

Somit ist nach Ansicht der Kammer fiir die Frage, ob ein

moglicher VerstoB gegen das Verbot der
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Doppelpatentierung vorliegt, maRgeblich, ob es sich um

denselben beanspruchten Gegenstand handelt.

Gegenstand des Anspruchs 1

2.

15

.16

Die Beschwerdefilhrerinnen argumentierten, dass der
beanspruchte Gegenstand des Anspruchs 1 der
Teilanmeldung, aufgrund der erheblichen Unterschiede
zwischen den jeweiligen Beschreibungen, breiter als der
des Stammpatents sei, obwohl diese Anspriche einen
identischen Wortlaut aufwiesen. Konkret werde dies im
Hinblick auf das Merkmal der "umfangsseitigen
Elektrodenflachen". Zur Auslegung dieses Merkmals sei
der Begriff der Elektrode, wie er auf Seite 7
vorletzter Absatz der Beschreibung der Teilanmeldung
definiert ist, entscheidend. Eine entsprechende Passage

fehle aber in der Stammanmeldung.

Die besagte Passage auf Seite 7 der Teilanmeldung
lautet:

"Eine Elektrode kann dabei definiert werden als eine
Grenzflache zwischen einem Leiter 1. Ordnung
(Ladungstransport durch Elektronen in Metall) und einem
Leiter 2. Ordnung (Ladungstransport durch Ionen in
einem Elektrolyten). Flir die Elektroden (Leiter

1. Ordnung in Kontakt mit Leiter 2. Ordnung) sollten
vorzugsweise keine Materialien eingesetzt werden, die
an der Oberflache passivieren (isolierende
Oxidschichten bilden), wie beispielsweise Aluminium.
Arbeitselektrode und Gegenelektroden sind Redox-
Elektroden, so dass vorzugsweise fir diese Elektroden
keine Materialien (Leiter 1. Ordnung) eingesetzt
werden, die bei gegebener Polarisierung korrodieren

(d.h. sich auflosen)."
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Wie von den Beschwerdefiihrerinnen anhand der in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten
Unterlagen dargelegt wurde, sind Leiter 1. Ordnung
Elektronenleiter und Leiter 2. Ordnung Ionenleiter
(Anlage 1, Blatt 1). Die Elektrode kann daher definiert
werden als eine Grenzfldche zwischen einem
Elektronenleiter (Leiter 1. Ordnung, z.B. Goldleiter)
und einem Ionenleiter (Leiter 2. Ordnung). An dieser
Grenzflache findet die Elektronendurchtrittsreaktion
statt. Da die Elektronendurchtrittsreaktion von der
Materialwahl und der Arbeitsspannung abhangt,
unterliegt die Elektrode bzw. Elektrodenflache
derselben Abhangigkeit (Blatt 2). Laut Anlage 1

(Blatt 5 und 7) findet diese Reaktion bei niedrigerer
Arbeitsspannung (U < 400 mV) an MnO, in der
Reagenzschicht und bei 600 mV an der Platinschicht
unter der Reagenzschicht statt. Die Arbeitselektrode
gemal Figur 9 wird auf Blatt 3 der Anlage 1 schematisch
dargestellt. Auf Blatt 8 der Anlage 1 werden zwei
mogliche Ausfihrungsformen gezeigt, wobei den
Beschwerdefilhrerinnen zufolge die Ausfihrungsform IT
unter den Umfang der Anspriiche der Teilanmeldung aber
nicht unter den Umfang der Anspriche des Stammpatents
falle (Blatt 9 bis 11 der Anlage 1). Laut Beschwerde-
fihrerinnen sei der Grund fir diesen Unterschied, dass
die Arbeitselektrode im Stammpatent lediglich
strukturell ausgelegt wird (Blatt 9) - weil das Merkmal
"umfangsseitigen Elektrodenflachen" rein strukturell
ausgelegt wird -, wahrend sie in der Teilanmeldung als
funktionales Merkmal ausgelegt wird (Anlage 1,

Blatt 10).

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht
anschlieRBen. Der elektrochemische Sensor wie im
Anspruch 1 definiert wird schematisch als

Schnittdarstellung in Figur 1 abgebildet. Die zweil bis
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drei im elektronischen Sensor enthaltenen Elektroden
(Arbeitselektrode 16, Gegenelektrode 18 und/oder
Referenzelektrode 20) sind zumindest teilweise als
parallel zueinander verlaufende drahtfdrmige Elektroden
mit umfangsseitigen Elektrodenflachen ausgebildet und
erstrecken sich entlang eines profilfdérmig ausgefiihrten
Isolationselements 32. Ein Ausschnitt einer Elektroden-
oberfldche einer Arbeitselektrode in Schnittdarstellung
wird in Figur 9 schematisch gezeigt. Sowohl Figur 9 wie
auch deren Beschreibung sind sowohl in der
Teilanmeldung (Absatz [0074] bis [0076]) wie auch im
Stammpatent (Absatz [0059] bis [0061]) enthalten. Eine
vereinfachte schematische Darstellung dieser Figur ist
auch im Blatt 3 der Anlage 1 dargestellt. Wie im Absatz
[0074] (bzw. Absatz [0059] des Stammpatents)
beschrieben, weist die Arbeitselektrode in diesem
Beispiel einen Golddraht 180 auf, der mit einem
Reagenzmedium 86 beschichtet ist, das sich aus
unterschiedlichen Komponenten zusammen setzt:
leitfahigen Kohlenstoff-Partikeln 182, Braunstein-
Partikeln 184, GOD-Partikeln bzw. GOD-Konglomeraten 186
sowie einem Binder-Polymer 188 (im Blatt 3 der Anlage 1
werden Enzym/GOD, Kohlenstoffpartikel/Graphit und MnOy/
Braunstein in der Reagenzschicht dargestellt).
Unabhangig von weiteren Passagen in der Beschreibung
kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Auslegung der
Arbeitselektrode, wie in Figur 9 abgebildet und im
Blatt 3 der Anlage 1 dargestellt, in der Teilanmeldung
und im Stammpatent dieselbe ist. Ob die auf Blatt 8 der
Anlage 1 dargestellte Ausfihrungsform II unter den
Anspruch 1 fallt oder nicht, ist kontrovers, aber das
Ergebnis ist dasselbe fir die Teilanmeldung und das
Stammpatent. Wenn in dieser Ausfihrungsform der
Goldleiter mit dem Reagenzmedium (= Reagenzschicht im
besagten Blatt 3) vollumfanglich beschichtet ist

(zumindest teilweise), dann ist das eine
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Arbeitselektrode im Sinne des Anspruchs 1, da es -
zumindest teilweise - eine umfangsseitige
Elektrodenflache umfasst.

Der Vollstandigkeit halber sei hinzugefiigt, dass der
Begriff "Elektrodenflache[n]" nur zweimal in der
Beschreibung der Teilanmeldung erwahnt wird (allerdings
ohne die weitere Charakterisierung
"umfangsseitig[en]"): und zwar in den Absatzen [0025]
und [0056], wobei die Passage des Absatzes [0025] in
der Beschreibung des Stammpatents nicht vorhanden ist.
In keiner dieser Passagen, wird der Begriff definiert.
Der Fachmann wiirde daher diesen Begriff in seiner
iblichen Bedeutung auslegen, das heilt, als "Flache der
Elektrode", die eine Oberflache ist, und nicht
unbedingt als "Elektrodengrenzflache", die eine innere
Flache der gesamten Elektrode und funktional als
Elektronendurchtrittsreaktionsflache definiert ist:
gleichgiltig ob diese funktionale Definition in der
Beschreibung enthalten ist oder nicht, ist das inharent
in der Definition einer Elektrode. Tatsachlich kommt
der Begriff "Elektrodengrenzfldche" nirgendwo in der

Teilanmeldung oder im Stammpatent vor.

Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass jeweils der

identische Gegenstand beansprucht wird.

Was einen betrachtlichen Teil des Vorbringens der
Beschwerdefihrerinnen im schriftlichen Verfahren
anbelangt, so stellt die Kammer fest, dass dort
eingehend dargelegt wurde, dass und inwieweit die
Unterschiede in den Beschreibungen zu Unterschieden in
den Schutzbereichen der Patente fithren wiirden. Der
Schutzbereich des Patents bestimmt sich nach

Artikel 69 (1) EPU. Da es nach Ansicht der Kammer bei

der Beurteilung eines moglichen VerstoBes gegen das
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Verbot der Doppelpatentierung allerdings auf den
jewells beanspruchten Gegenstand ankommt (siehe oben
Punkte 2.7 ff.), waren diese Ausfihrungen nicht weiter

zu verfolgen.

Im Lichte dieser Ausfihrungen wiirde das Verfahren
betreffend die Teilanmeldung daher zur Erteilung eines
zweiten Patents fir dieselben Gegenstande fihren, fir
die den Beschwerdefiihrerinnen bzw., im Falle von Roche
Diabetes Care GmbH, ihrer Rechtsvorgangerin bereits ein

Patent im Rahmen der Stammanmeldung erteilt worden war.

Somit liegt ein VerstoB gegen den Grundsatz des Verbots

der Doppelpatentierung vor.

Weitergehendes Rechtsschutzbediirfnis seitens der

Beschwerdefliihrerinnen

2

.24

.25

Die Beschwerdefilhrerinnen machten geltend, dass dennoch
ein Rechtsschutzbedirfnis an der Erteilung eines
Patents auf Basis der Anmeldeunterlagen in der Form des
Hauptantrags bestunde, also trotz Beanspruchung
derselben Gegenstéadnde, fir die den Beschwerde-
fiilhrerinnen bereits ein europaisches Patent fir
denselben territorialen Geltungsbereich mit demselben

wirksamen Datum erteilt worden ist.

Nach Ansicht der Kammer erscheint es nicht kategorisch
ausgeschlossen, dass es eine Fallkonstellation geben
kann, in welcher ein Rechtsschutzbediirfnis eines
Anmelders an der Erteilung eines weiteren Patents mit
demselben wirksamen Datum fir denselben beanspruchten
Gegenstand bejaht werden konnte. Dies stiinde nach
Ansicht der Kammer auch nicht im Widerspruch zu den
oben zitierten obiter dicta der GroBlen Beschwerdekammer
in den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06, da es dort
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vornehmlich um die grundsatzliche Anerkennung des
Verbots der Doppelpatentierung sowie um die Aussage
ging, dass dieser Grundsatz nicht eingewandt werden
kénne, um die Einreichung identischer Teilanmeldungen

zu verhindern (siehe oben Punkt 2.3).

In jedem Fall muss es sich dabei nach Ansicht der
Kammer aber um ein "legitimes" Interesse des Anmelders
(Rechtsschutzbedlirfnis) handeln, also eines das von der

Rechtsordnung als berechtigt anerkannt ist.

Die von den Beschwerdefiihrerinnen im vorliegenden Fall
geltend gemachten Interessen begriinden nach Ansicht der
Kammer kein derartiges Rechtsschutzbedirfnis und es
sind flur die Kammer auch keine Interessen der
Beschwerdefiihrerinnen ersichtlich, die ein solches

begriinden wirden.

Insoweit die Beschwerdefilhrerinnen auf den Verlauf des
Prifungsverfahrens in Bezug auf die Stammanmeldung
verweilsen, stellt die Kammer fest, dass die Beschwerde-
fiilhrerinnen in Antwort auf die Mitteilung nach

Regel 71 (3) EPU durch Vornahme der erforderlichen
Handlungen in Form der Gebilthrenzahlung und Einreichung
der Ubersetzungen der Anspriiche in die beiden anderen
Amtssprachen der Erteilung eines Patents in der
vorgeschlagenen Fassung unmittelbar zugestimmt haben.
Sie hatten alternativ auch die Mdglichkeit gehabt, die
vorgeschlagenen Anderungen der Beschreibung nicht zu
akzeptieren, so dass das Prifungsverfahren betreffend
die Stammanmeldung fortgesetzt hatte werden missen.
Dariber, ob und inwieweit die Prifungsabteilung an den
von ihr vorgeschlagenen Anderungen der Beschreibung
weiterhin festgehalten hatte, kann nur spekuliert
werden. Verbunden mit einem Antrag auf Beschleunigung

hatte der Sorge einer Verfahrensverzdgerung um mehrere
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Jahre fir den Fall, dass die vorgeschlagenen Anderungen
weiterhin nicht mit dem Willen der Beschwerde-
fiilhrerinnen libereinstimmten, entgegengewirkt werden
konnen. Ein Antrag auf Beschleunigung wurde hingegen
weder im Verfahren der Stammanmeldung noch im Rahmen

der vorliegenden Teilanmeldung gestellt.

Die Kammer erkennt an, dass die derzeit vorherrschenden
langen Bearbeitungszeiten, insbesondere auch vor den
Kammern, Nachteile fir Anmelder, Einsprechende und auch
die Offentlichkeit bedeuten. Allerdings kann dem nicht
dadurch begegnet werden, dass ohne Anderung der
rechtlichen Grundlagen nun ein anderer rechtlicher
BeurteilungsmaBstab seitens der Kammern angewandt wird.
Konkret bedeutet dies nach Ansicht der Kammer, dass
sich die Antwort auf die Frage, ob in einem konkreten
Fall ein das Verbot der Doppelpatentierung
Uberwiegendes Rechtsschutzbediirfnis anerkannt werden
kann, nicht nach einer zum betreffenden Zeitpunkt
gerade vorherrschenden Bearbeitungsdauer richten kann.
Vorliegend bleibt allerdings insbesondere festzuhalten,
dass die Beschwerdefiihrerinnen verschiedene
Wahlmdglichkeiten der Verfahrensgestaltung hatten, und
sich bewusst dafir entschieden haben, die
Anderungsvorschlidge der Prifungsabteilung betreffend
die Anpassung der Beschreibung zu akzeptieren, um dann
spater erneut denselben Gegenstand im Rahmen der
Teilanmeldung zu verfolgen, allerdings mit breiterer

Beschreibung.

Die von den Beschwerdefiihrerinnen angefithrte Situation,
in welcher ein Anmelder, um mdégliche langwierige
Diskussionen zu vermeiden, sich auf einen engeren
Gegenstand einschrankt, und dann Uber eine
Teilanmeldung einen breiteren Schutz zu erlangen sucht,

ist nach Ansicht der Kammer nicht mit der vorliegenden
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Situation vergleichbar. Der maRgebliche Unterschied zu
jener Situation liegt gerade darin, dass dort die
jeweills beanspruchten Gegenstande nicht identisch sind
und insoweit ein Rechtsschutzbedlirfnis an der Erteilung
eines Patents fiir diesen nicht-identischen Gegenstand
auf Seiten des Anmelders ohne weiteres bejaht werden

kann.

Was die weiteren Aspekte betrifft, auf die sich die
Beschwerdefiithrerinnen zur Begriindung eines bestehenden
Rechtsschutzbediirfnisses stitzen, so betreffen diese
den von einem erteilten europaischen Patent auf Basis
von Artikel 69 EPU gewdhrten Schutzbereich sowie
mbégliche Rickzugspositionen in nationalen Nichtigkeits-

oder Verletzungsverfahren.

Die Kammer raumt ein, dass die Rechtsposition der
Beschwerdefiihrerinnen gegeniiber vermeintlichen
Patentverletzern oder in nationalen Verfahren als
Inhaberinnen eines Patents mit einer umfangreicheren
Beschreibung moglicherweise starker ist als auf Basis
eines Patents mit einer eingeschrankteren Beschreibung.
Auch stimmt die Kammer mit den Beschwerdefiihrerinnen
darin iUberein, dass die Prifungsabteilungen bzw. das
EPA grundsatzlich nicht dazu berufen sind, vor einer
Patenterteilung Uberpriifungen zum spidter gewdhrten

Schutzbereich des Patents anzustellen.

Uberlegungen, ob Anderungen in den Patentunterlagen
einen Einfluss auf den Schutzbereich des Patents haben,
finden innerhalb des vom EPU gesteckten Rechtsrahmens
erst nach einer etwaigen Patenterteilung statt (vgl.
Artikel 123 (3) EPU). Das Verbot der Doppelpatentierung
ist hingegen ein Erfordernis, das bereits vor der

Erteilung eines Patents zu beriicksichtigen ist.
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Auf Basis der Argumentation der Beschwerdefithrerinnen
musste daher, vorbehaltlich der Erfillung der sonstigen
Patenterteilungserfordernisse, demselben Anmelder fir
denselben beanspruchten Gegenstand ein weiteres Patent
mit demselben wirksamen Datum flur denselben oder
Uberlappenden territorialen Geltungsbereich immer schon
dann erteilt werden, sobald Unterschiede in der
Beschreibung oder den ebenfalls nach Artikel 69 (1) EPU
zur Schutzbereichsbestimmung heranzuziehenden
Zeichnungen bestinden. Denn in einer derartigen
Situation kdénnte praktisch nie eine Auswirkung auf den
gewdhrten Schutzbereich nach Artikel 69 (1) EPU
ausgeschlossen werden und milsste demzufolge ein
anmelderseitiges Rechtsschutzbedirfnis stets bejaht

werden.

Damit wirde einem Einwand auf Basis des
Doppelpatentierungsverbots seitens des EPA letztlich
nur dann Raum verbleiben, wenn im Vergleich zu einem
demselben Anmelder bereits erteilten europaischen
Patent (bzw. zu einer noch anhangigen parallelen
Anmeldung) mit demselben wirksamen Datum nicht nur
derselbe Gegenstand beansprucht wird, sondern auch
jewells die Beschreibung und die Zeichnungen identisch
sind. Damit wirde das Prinzip des Doppelpatentierungs-
verbots in den Verfahren vor dem EPA praktisch jegliche
Bedeutung verlieren. Dass dieser Grundsatz vor dem EPA
jedoch zu beachten ist, ergibt sich aus den
Uberlegungen, die zur Anerkennung der Existenz dieses
Grundsatzes gefiithrt haben, und die sich auch auf die
Gesetzgebungsgeschichte stiitzen kénnen (vgl. T 2461/10,
Punkte 7 ff. der Grinde und oben Punkte 2.3 ff.).

Nach Ansicht der Kammer kann der Einwand des
Doppelpatentierungsverbots in der vorliegenden

Fallkonstellation, in der die Beschwerdefiihrerinnen, um
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eine Diskussion mit der Prifungsabteilung utber die
Notwendigkeit der Anpassung der Beschreibung in dem
betreffenden Verfahren zu vermeiden, denselben
Gegenstand im Rahmen einer Teilanmeldung verfolgen, um
die Diskussion dann gegebenenfalls dort zu fihren,
nicht mit den von den Beschwerdefiihrerinnen geltend

gemachten Interessen iberkommen werden.

Ein sonstiges Rechtsschutzbedirfnis war aus Sicht der

Kammer nicht ersichtlich.

Antrag auf Vorlage bei der GroBen Beschwerdekammer

GemialR Artikel 112 (1) a) EPU befasst eine Kammer die
GroRe Beschwerdekammer zur Sicherung der einheitlichen
Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von
grundsatzlicher Bedeutung stellt, sofern die Kammer

hierzu eine Entscheidung fir erforderlich halt.

Die Beschwerdefihrerinnen haben die Existenz des
Verbots der Doppelpatentierung am Ende des
Beschwerdeverfahrens nicht weiter in Frage gestellt und
auch die Kammer hat im Hinblick auf die Gesetzgebungs-
geschichte keinen Zweifel am Bestehen dieses Verbots.
Somit war eine Vorlage gestiitzt auf den Tatbestand der
Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung im
Hinblick auf die Entscheidungen, die das Bestehen eines
derartigen Verbot ablehnen (z.B. Entscheidung

T 1423/07) oder es anderweitig herleiten (wie z.B. in

T 307/03 aus Artikel 60 (1) EPU), nicht geboten.

Was die Bestimmung der Reichweite des Verbots der

Doppelpatentierung betrifft, so kam die Kammer vor dem
Hintergrund der bisherigen Rechtsprechung, insbesondere
der Entscheidung T 2461/10 und der Entscheidung G 1/05,

auf Basis der obigen Erwagungen (vgl. oben
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Punkte 2.7 ff.) zu der Schlussfolgerung, dass hierfiir
der beanspruchte Gegenstand maRgeblich ist.
Uberlegungen zum Schutzbereich des Patents nach
Artikel 69 (1) EPU sind insoweit nicht relevant.
Inwieweit dariber hinaus, d.h. insbesondere bei
wortlautidentischen unabhdngigen Anspriichen im
Vergleich zu einem demselben Anmelder bzw. seinem
Rechtsvorganger bereits frither erteilten Patent mit
gleichem Zeitrang, Raum flir die Bejahung eines
Rechtsschutzbediirfnisses im Allgemeinen besteht, muss
im vorliegenden Fall nicht entschieden werden.
Jedenfalls konnen die von den Beschwerdefiihrerinnen im
vorliegenden Fall geltend gemachten Interessen nach
Ansicht der Kammer (vgl. oben Punkte 2.24 ff.) kein
derartiges Rechtsschutzbedirfnis begriinden, und es
waren flir die Kammer auch keine Interessen der
Beschwerdefiihrerinnen ersichtlich, die ein solches

begrindet hatten.

Im Ubrigen bedingt die Tatsache allein, dass bestimmte
zu klédrende Rechtsfragen moglicherweise noch nicht
ausdriicklich in der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern entschieden worden sind, keine
Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer, denn zu den
Aufgaben und Befugnissen einer Kammer gehdrt neben der
Anwendung des Rechts gerade auch dessen Auslegung. Eine
grundsatzliche Bedeutung dahingehend, dass sich die
vorliegend zu entscheidenden Rechtsfragen
moglicherweise in einer Vielzahl von weiteren Fallen
stellen, sieht die Kammer nicht. Auch sieht sich die
Kammer auf Basis der bisher ergangenen Rechtsprechung
in der Lage, die entscheidungsrelevanten Fragen selbst

ohne Zweifel zu beantworten.

Die Kammer h&lt eine Vorlage an die GroBe

Beschwerdekammer daher nicht fir erforderlich.
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Hilfsantrag - Zulassung und Verbot der

Doppelpatentierung

Im Hilfsantrag wurde der Anspruch 1 des Hauptantrags
wie folgt geandert: das Merkmal "entlang eines
profilformig ausgefilthrten Isolationselements (32)"
wurde durch "entlang eines Isolationselements (32),
vorzugsweise eines profilformig ausgefiihrten
Isolationselements (32)" ersetzt und die Merkmale des
abhdngigen Anspruchs 3, der keine Entsprechung im
Stammpatent hat, wurden hinzugefligt. Des Weiteren
wurden Anspriche 2 und 16 bis 21 des Hauptantrags

gestrichen.

Somit sind in diesem Anspruchsatz keine mit dem
Stammpatent identischen unabhadngigen Anspriiche mehr
enthalten. Selbst wenn man fiir die Bestimmung des
beanspruchten Gegenstands die jeweiligen moglichen
Kombinationen mit abhangigen Anspriichen heranzieht, ist
keiner der im Anspruchssatz des Hilfsantrags
beanspruchten Gegenstdnde mit einem bereits im
Stammpatent beanspruchten Gegenstand identisch.
Insoweit Wortidentitat in Bezug auf den
Vorrichtungsanspruch 9 und Verwendungsanspruch 13 mit
den erteilten Anspriichen 6 bzw. 9 des Stammpatents
besteht, ist festzuhalten, dass es sich aufgrund des
Rlickbezugs auf die vorhergehenden Anspriiche nicht um
jeweils denselben beanspruchten Gegenstand handeln

kann.

Wie oben ausgefiihrt, kommt es bei der Frage des
Eingreifens des Doppelpatentierungsverbots auf den
jeweilig beanspruchten Gegenstand an, und zwar darauf,

ob es sich um denselben Gegenstand handelt.
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Dass es vorliegend im Verhdltnis der Teilanmeldung zum
erteilten Stammpatent zu Uberlappungen betreffend der
beanspruchten Gegenstadnde bzw. - nach moglicher
Erteilung der Teilanmeldung - der nach

Artikel 69 (1) EPU zu bestimmenden Schutzbereiche
kommt, steht nach Ansicht der Kammer dem Verbot der
Doppelpatentierung nicht entgegen. Insoweit folgt die
Kammer der idberwiegenden Meinung in der Rechtsprechung
(vgl. T 587/98, ABl. EPA 2000, 497, Punkt 3.7 der
Grinde; T 1391/07, Punkt 2.5 ff. der Grunde; T 877/06,
Punkt 5.3 der Griunde; T 1491/06, Punkt 3.2 ff. der
Grunde; T 2402/10, Punkt 8 der Grinde; T 2461/10,
Punkt 21 ff. der Griunde ; T 1155/11, Punkt 23 der
Griunde; andere Ansicht in T 307/03, Punkt 5.2 ff. der

Grinde) .

Demzufolge verstolt der Hilfsantrag nicht gegen das

Doppelpatentierungsverbot.
Zudem ist es sofort erkennbar, dass die Anderungen die
Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPU

erfillen.

Der Hilfsantrag wurde daher zum Verfahren zugelassen
(Artikel 13 (1) VOBK).

Zurickverweisung an die Prufungsabteilung

Die Kammer héalt es flr zweckmadBig, die Angelegenheit
zur weiteren Entscheidung an die Prifungsabteilung
gemaB Artikel 111 (1) EPU zuriickzuverweisen. Einwande

seitens der Beschwerdefiihrerinnen wurden nicht erhoben.
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Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Die Beschwerdefiihrerinnen haben sich zur Begriindung
ihres Antrags auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr in
voller Hohe gemidR Regel 103 (1) a) EPU auf das

Vorliegen von wesentlichen Verfahrensfehlern berufen.

Nach Regel 103 (1) a) EPU wird die Beschwerdegebilhr in
voller Hohe zurickgezahlt, wenn der Beschwerde
stattgegeben wird und die Riickzahlung wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit

entspricht.

Das vorliegende Verfahren endet mit der Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung. Dies ist allerdings darauf
zuriickzufiithren, dass die Beschwerdefiihrerinnen aufgrund
der eingereichten Anderungen im Hilfsantrag den Einwand
der verbotenen Doppelpatentierung ausgerdumt haben und
dieser Antrag von der Kammer zum Verfahren zugelassen
und die Sache zur weiteren Entscheidung an die
Priifungsabteilung zurltckverwiesen wird. Gegenstand der
vorliegenden Beschwerde war die Frage, ob die
Priifungsabteilung die Erteilung eines Patents auf der
Grundlage der ihr vorliegenden Anmeldungsunterlagen zu
Recht wegen des Verbots der Doppelpatentierung
abgelehnt hat. Insoweit blieb die Beschwerde ohne
Erfolg.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr entspricht nach
Ansicht der Kammer daher nicht dem Gesichtspunkt der
Billigkeit. Aus Sicht der Kammer ist es nicht
erforderlich, die behaupteten wesentlichen
Verfahrensfehler ndher zu erdrtern, zumal die
Beschwerdefiithrerinnen keine unmittelbare
Zurickverweisung gemal Artikel 11 VOBK, d.h. ohne

Entscheidung in der Sache, beantragt hatten und sich
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auch die Kammer auf Basis des Vorbringens der
Beschwerdefiithrerinnen nicht von Amts wegen zu einer

unmittelbaren Zurickverweisung veranlasst sah.

Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der Antrag
auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nach

Regel 103 (1) a) EPU zuriickzuweisen ist.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage an die GroRe Beschwerdekammer

wird zurickgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

3. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.

4. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird
zurickgewiesen.
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