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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europaische Patent

EP 0 996 267 mit der Begrindung zu widerrufen, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und jedes
der Hilfsantrage 1 bis 4 gegeniiber dem Stand der

Technik geméaB

E3: WO 97/19833

nicht neu sei.

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiithrerin Anspriiche eines neuen Hauptantrags

und neuer Hilfsantrdge 1 bis 3 ein.

In einer Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK nahm die
Kammer zum Sachverhalt vorlaufig Stellung und erdrterte
unter anderem die Zulassigkeit der neu eingereichten

Anspriche mit Blick auf Artikel 12 (4) VOBK.

Am 26. Juli 2016 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in geandertem
Umfang auf der Grundlage des Hauptantrags oder,
hilfsweise, eines der Hilfsantrdge 1 bis 3 aufrecht zu
erhalten, alle Antrage wie mit der Beschwerdebegriindung

eingereicht.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.



VI.

VIT.
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Am Ende der Verhandlung verkiindete der Vorsitzende die

Entscheidung der Kammer.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie

folgt:

"Schnittstelleneinrichtung (10) zur
Informationsiibertragung zwischen Eingabe/Ausgabemitteln
(12, 13) und Anwendungsgeraten (11) in einem
Informations- und/oder Kommunikationssystem, mit

- einer Schnittstellenschaltung (14); und

- einer mit der Schnittstellenschaltung (14)
verbundenen Speichereinrichtung (15), die eingerichtet
ist zum Speichern von Systemdaten und Eingabe/
Ausgabedatenformaten und Dialogstrukturen fir eine
Benutzerinteraktion mit einem Anwendungsgerat

(11.1, ... 1l1l.n); wobeil

- die Schnittstellenschaltung (14) zu lbertragende
Eingabe- bzw. Ausgabeinformationen entsprechend den
gespeicherten Systemdaten in Abhédngigkeit wvon den zur
Verfligung stehenden Eingabe/Ausgabemitteln (12, 13) mit
Hilfe der gespeicherten Eingabe/Ausgabedatenformate und
Dialogstrukturen verarbeitet und an das Jjeweilige
Anwendungsgerat (11) bzw. an die zur Verfiligung
stehenden Eingabe/Ausgabemittel (12, 13) ausgibt; und

- die Schnittstellenschaltung (14) eine mit der
Speichereinrichtung (15) verbundene
Strukturschnittstelle (20) aufweist, die Uber
anwendungsseitige Geradteschnittstellen (24.1, ... 24.n)
mit Anwendungsgeraten (11.1, ... 1ll.n) verbunden ist
und die iber zumindest eine Treiberschnittstelle (21,
22, 23) mit den Eingabe/Ausgabemitteln (12, 13)
verbunden ist, wobei jede Treiberschnittstelle (21, 22,
23) Anpassungsmittel aufweist, mit denen die Ausgabe/

Eingabeinformationen entsprechend den Eigenschaften der
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zugeordneten Eingabe/Ausgabemittel (12, 13) angepasst
werden;

wobei die Speichereinrichtung (15) weiter eingerichtet
ist zur Speicherung benutzerspezifischer Daten wie
haufig bendtigte Telefonnummern, Adressinformationen
und andere personenspezifische Daten von einem als
Anwendungsgerat (11) an die Schnittstelleneinrichtung

(10) angeschlossenen Mobiltelefon."

Der unabhangige Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags
unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags
dadurch, dass an dessen Ende folgender Wortlaut

hinzugefliigt ist:

"und

die Strukturschnittstelle (20) eingerichtet ist, einen
Suchdialog mit einem Benutzer auszufilthren, um eine
Liste von Namen zu durchsuchen, die in der
Speichereinrichtung (15) gespeichert ist, um eine
bestimmte Person zu finden, die der Benutzer anrufen
will."

Der unabhangige Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags
unterscheidet sich von Anspruch 1 des ersten
Hilfsantrags dadurch, dass im hinzugefiigten Wortlaut
gemal Punkt VIII das einleitende Wort "und" gestrichen
ist und an dessen Ende folgender Wortlaut hinzugefiigt

ist:

"einen Dialog mit dem Mobiltelefon auszufithren, um die
zu wahlende Telefonnummer der entsprechenden Person,
die der Benutzer anrufen will, an das Mobiltelefon zu
ibertragen, und den Wahlvorgang fur den Aufbau der

Gesprachsverbindung zu starten.”
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X. Der unabhangige Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags
unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags

dadurch, dass im dritten Absatz der Wortlaut

"einer mit der Schnittstelleneinrichtung (14)

verbundenen Speichereinrichtung (15)"

durch folgenden Wortlaut ersetzt ist:

"einer mit der Schnittstelleneinrichtung (14) uber
einen Schreib-Lese-Zugang (16) verbundenen

Speichereinrichtung (15)"

und am Ende folgender Wortlaut hinzugefliigt ist:

"und

zum Laden von Daten zum Aktualisieren oder Erganzen von
Daten, die in der Speichereinrichtung (15) gespeichert
sind, Uber das Mobiltelefon, die Schnittstellen-
schaltung und den Schreib-Lese-Zugang (16)."

Entscheidungsgriunde

1. Zuladssigkeit der Antrage

1.1 Die Anspriiche des Hauptantrags und der Hilfsantrage
wurde erstmalig mit der Beschwerdebegriindung
eingereicht und waren nicht Gegenstand des

Einspruchsverfahren.

1.2 GemalR Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) besitzt die Kammer die
Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Antradge nicht

zuzulassen, die im erstinstanzlichen Verfahren hatten
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vorgebracht werden konnen oder dort nicht zugelassen

worden sind.

Zu dem im EPU vorgesehenen zweiseitigen
Beschwerdeverfahren hat die GroRe Beschwerdekammer den
Grundsatz entwickelt, dass dieses Verfahren vorwiegend
dem Recht der Beteiligten auf Uberpriifung der
erstinstanzlichen Entscheidung in einem
gerichtsfdrmigen Verfahren dient. Der
verwaltungsgerichtliche Charakter des zweiseitigen
Beschwerdeverfahren wurde in den Entscheidungen der
GroRen Beschwerdekammer G 9/91 (ABl1. EPA 1993, 408),

G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346), G 7/91 (ABl. EPA 1993,
356) sowie G 1/99 (ABl. EPA 2001, 381) hervorgehoben.
Insbesondere in G 9/91 wurde festgestellt, dass der
Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahren darin
besteht, der unterlegenen Partei die Mdglichkeit zu
geben, die ihr nachteilige Entscheidung anzufechten und
ein gerichtliches Urteil iber die Richtigkeit der
erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist
der faktische und rechtliche Rahmen des
Einspruchsverfahren, wie in der Entscheidung G 9/91
(siehe Entscheidungsgrund Nr. 6) definiert,
grundsatzlich fiir das weitere Beschwerdeverfahren
bestimmend. Ein Patentinhaber, der im
Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat das Recht, die
Zurlickweisung der Antrdge von der Beschwerdekammer
Uberprifen zu lassen. Will er jedoch andere Antrage
prifen lassen, so liegt es im Ermessen der
Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen
Rechtsanspruch darauf hat er nicht (siehe T 840/93,
Nr. 3.1; ABl. EPA 1996, 335).

Im vorliegenden Fall waren dem Einspruchsverfahren ein

Hauptantrag und vier Hilfsantrdge mit jeweils einem
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einzigen unabhdngigen Anspruch, namlich Anspruch 1,

zugrunde gelegen.

Der Hauptantrag richtete sich auf die Verteidigung des
Patents in der erteilten Fassung. Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags war im Wesentlichen eine
Schnittstelleneinrichtung zur Informationsiibertragung
zwischen Eingabe/Ausgabemitteln und Anwendungsgerédten,
wobeil die Schnittstelleneinrichtung eine
Schnittstellenschaltung, eine Speichereinrichtung und
eine Strukturschnittstelle zur Verbindung mit den
Eingabe/Ausgabemitteln und den Anwendungsgeraten
aufweist und zu iUbertragende Informationen in
Abhdngigkeit von den zur Verfiigung stehenden Eingabe/

Ausgabemitteln verarbeitet werden.

Die Anspriiche 1 der Hilfsantradge fiihrten im

Wesentlichen jeweils die folgenden Merkmale neu ein:

Hilfsantrag 1: Die Schnittstelleneinrichtung ist mit
den Anwendungsgerdten und den Eingabe/Ausgabemitteln

verbunden anstatt nur mit diesen verbindbar zu sein.

Hilfsantrag 2: Die Schnittstelleneinrichtung ermdglicht
es, dass verschiedene Anwendungsgerdte mit den Eingabe/
Ausgabemitteln verwendet werden kodnnen, ohne dass die
Eingabe/Ausgabeschnittstellen der Anwendungsgeréte
geandert werden miissen, wobei die Erzielung dieser
Wirkung als Aufgabe in der Anmeldung in der
eingereichten und in der erteilten Fassung formuliert

war.

Hilfsantrag 3: Die Schnittstelleneinrichtung weist
einen weiteren, von auben zuganglichen Schreib-Lese-

Zugang fir weitere Informationen auf.
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Hilfsantrag 4: Die Schnittstelleneinrichtung ist =zur
Verarbeitung einer Anweisungsmarke eingerichtet, die zu
ibertragende Eingabe- beziehungsweise

Ausgabeinformationen angibt.

In Bezug auf das zusatzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1
merkt die Kammer an, dass es nur den Schutzgegenstand
auf ein System aus Schnittstelleneinrichtung mit damit
verbundenen Anwendungsgerdten und Eingabe/
Ausgabemitteln erweitert, aber keiner dieser

Komponenten ein Merkmal hinzufigt.

Abgesehen von der Bezugnahme auf Anwendungsgerdte und
Eingabe/Ausgabemittel im Allgemeinen beschrankte sich
der Rahmen des Einspruchsverfahrens somit auf
strukturelle und funktionelle Merkmale der

Schnittstelleneinrichtung selbst.

Im Gegensatz dazu weisen die Anspriiche 1 aller Antrage
im Beschwerdeverfahren die Merkmale auf, dass die
Schnittstelleneinrichtung an ein Mobiltelefon
angeschlossen ist und dass die Schnittstellen-
einrichtung eine Speichereinrichtung aufweist, die zur
Speicherung benutzerspezifischer Daten wie haufig
bendtigte Telefonnummern, Adressinformationen und
andere personenbezogene Daten von dem angeschlossenen

Mobiltelefon eingerichtet ist.

Bei beiden vorgenannten Merkmalen wird anders als im
Einspruchsverfahren der Gegenstand der unabhangigen
Anspriche erstmalig durch neue Merkmale fortentwickelt,
die sich auBerhalb der Schnittstelleneinrichtung
befinden. Beide Merkmale waren zudem in keinem der
Anspriche der Anmeldung in der eingereichten Fassung
enthalten, sondern wurden der Beschreibung entnommen.

Es handelt sich um eine substantiell unterschiedliche
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Fortentwicklung des Verfahrens, die vom Einsprechenden
nicht vorherzusehen war und ihn auch zu einer weiteren

Recherche gezwungen hatte.

Weder die Einspruchsabteilung noch die Einsprechende
hatten Gelegenheit oder Veranlassung, sich mit der
Neuheit oder erfinderischen Tatigkeit in Bezug auf die
Art des Anwendungsgerats und die Art der von der

Speichereinrichtung zu speichernden Daten zu befassen.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass die Antrage
der Beschwerdefilhrerin vorher nicht erdrterte
Sachverhalte in das Beschwerdeverfahren einbringen und
zu einem "fresh case" fihren wirden, welcher auBerhalb
des Rahmens liegt, der vom Einspruchsverfahren
definiert wurde. Dies wirde dem Hauptzweck des

Beschwerdeverfahrens zuwiderlaufen.

Weiterhin konnte die Kammer, da die im
Beschwerdeverfahren neuen Merkmale der Beschreibung
entnommen sind, nicht davon ausgehen, dass die Merkmale
Gegenstand der Recherche nach Artikel 92 EPU waren. Die
Beschwerdefiihrerin hat damit rechnen missen, dass die
Kammer nicht in der Lage sein wirde, die Sache zu
entscheiden. Wirde man einen der Antrage zulassen,
kénnte in einer solchen Situation ein Patentinhaber
nach Belieben die Zurickverweisung an die
Einspruchsabteilung erzwingen (siehe T 0240/04).
Darilber hinaus hatte in einem solchen Fall die Kammer
erstmalig uUber den Beitrag des Mobiltelefons als
Anwendungsgerat beziehungsweise den Beitrag der
Einrichtung der Speichereinrichtung zur Speicherung
benutzerspezifischer Daten zur Neuheit beziehungsweise
zur erfinderischen Tatigkeit entschieden, so dass der

Einsprechende diesbeziglich einer zweiten Instanz
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beraubt ware. All dies wiirde zu einer Benachteiligung

der Einsprechenden fiihren.

Da der Einwand mangelnder Neuheit gegeniiber dem
Dokument E3 bereits mit dem Einspruch vorgebracht
worden ist und spater in der Ladung der
Einspruchsabteilung bestatigt wurde, ware - wenn die
Patentinhaberin die Absicht hatte, das Schutzbegehren
darauf zu richten - die Einreichung von Antrdgen mit
einem Mobiltelefon als Anwendungsgerat schon im Rahmen
des Einspruchsverfahrens nicht nur méglich, sondern
auch geboten gewesen, um der Einspruchsabteilung und
der Einsprechenden Gelegenheit zu geben, zu den Antrage

Stellung zu beziehen.

Argumente der Beschwerdefihrerin

Die Beschwerdefiihrerin verwies auf die Regelung aus
Artikel 12 (4) VOBK und argumentierte, dass sie die
Antrage im erstinstanzlichen Verfahren nicht hatte
vorbringen kdénnen. Denn sie habe bereits in
Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung auf deren vorladufigen Meinung hin
vier Hilfsantrdge eingereicht, habe aber erstmals
wahrend der miindlichen Verhandlung im
Einspruchsverfahren eine Einschatzung zur Neuheit der
geanderten Anspruchsmerkmale der Hilfsantrage erhalten.
Ferner hatten die Anspriiche etwaiger weiterer
Hilfsantrdge mit der Mandantin abgesprochen werden
missen, da keine Vollmacht fiir gednderte Anspriiche

vorlag.

Die Kammer kann den Argumenten nicht folgen. Die
Beschwerdefihrerin hat im Einspruchsverfahren erstmalig
auf die Ladung der Einspruchsabteilung hin gednderte

Anspriiche in Form von Hilfsantrdgen eingereicht, so
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dass sie selbst durch die Verfahrensfiihrung maBgeblich
dazu beigetragen hat, dass sie erst in der miindlichen
Verhandlung von der Einschatzung der
Einspruchsabteilung zu den geadanderten Anspriichen
erfahren konnte. Da die Beschwerdefiihrerin sich
naturgemal nicht darauf verlassen konnte, dass die
Einspruchsabteilung einen der eingereichten
Hilfsantrdge akzeptieren wirde, ware es schon im
Vorfeld der Verhandlung moglich gewesen, etwaige
weitere Rickfallpositionen zwischen Vertreter und
Mandantin abzusprechen. Weiterhin merkt die Kammer an,
dass die Mandantin alternativ hierzu auch in einer
Unterbrechung des Einspruchsverfahrens hatte
kontaktiert werden kdénnen und dass laut Protokoll die
Beschwerdefiithrerin am Ende der Verhandlung die Frage,
ob sie noch weitere Antrdge einreichen wolle, verneint

hat.

Ferner argumentierte die Beschwerdefiihrerin, dass in
der Ladung der Einspruchsabteilung nur allgemein
ausgefiihrt war, dass einige Merkmale des Hauptantrags
"einen gewissen Spielraum in der Interpretation"
zulassen, aber dem nicht der Hinweis zu entnehmen war,
dass die zusatzlichen Merkmale der spater vorgebrachten
Hilfsantrdge als in der E3 offenbart angesehen wilrden.
Die Kammer merkt an, dass es nicht Aufgabe der
Einspruchsabteilung ist, in ihrer Ladung im Vorgriff
auf noch nicht formulierte zukiinftige Antrage eine
vollumfangliche Analyse des Offenbarungsgehalts der E3

zu erstellen.

Dem Argument, es sei ilberraschend gewesen, dass der
erste Hilfsantrag von der Einspruchsabteilung nicht
einmal flr neu befunden worden, folgt die Kammer nicht,

da dies um so mehr nahelegt, die Richtigkeit der
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Einschatzung der Einspruchsabteilung im

Beschwerdeverfahren uUberprifen zu lassen.

AuBerdem argumentierte die Beschwerdefiihrerin, dass
nach standiger Rechtsprechung Antrdge, die als normale
Reaktion eines unterlegenen Verfahrensbeteiligten
betrachtet werden konnen, ins Verfahren zuzulassen
sind, und verweist auf etliche Entscheidungen der
Beschwerdekammern, die Falle betreffen, in denen
erstmals mit der Beschwerdebegriindung gednderte

Anspriche eingereicht und zugelassen worden sind.

Die Beschwerdefiihrerin machte weiter geltend, dass eine
weitere Einschrankung der Anspriiche, die nach Ansicht
der Patentinhaberin zu einer Aufrechterhaltung des
Patent fihren kann, ganz offensichtlich eine normale
Verfahrensentwicklung und damit zulassig sei, auch wenn
sie im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgelegt

wurden.

Die Kammer merkt dazu an, dass nicht jede weitere
Einschrankung der Anspriiche zwangslaufig eine normale
Verfahrensentwicklung ist. Im vorliegenden Fall wurde -
wie oben unter Punkt 1.4 dargelegt - der Gegenstand in
eine Richtung weiterentwickelt, die nicht vorherzusehen
und keine den anderen Beteiligten zuzumutende, normale
Reaktion der unterlegenen Patentinhaberin war, sondern
eine im Beschwerdeverfahren nicht mehr hinzunehmende

Verschiebung des gesamten Streitgegenstandes darstellt.

Die Beschwerdefiihrerin verwies auf die Entscheidung

T 153/85, die unter anderem sinngemdB ausfihrt, dass
ein alternativer Anspruchssatz, der sich vom Gegenstand
her von dem in erster Instanz vorgelegten
unterscheidet, zusammen mit der Beschwerdebegriindung

eingereicht oder unverziiglich nachgereicht werden muss,
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wenn er von der Beschwerdekammer auf seine
Gewahrbarkeit hin Uberprift werden soll. Dies lasst
allerdings nicht den Schluss zu, dass ein solcher
alternativer Anspruchssatz, der mit der
Beschwerdebegrindung eingereicht wird, dann auch

zwingend ins Verfahren zugelassen werden muss.

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte auBerdem, dass es
keine rechtliche Grundlage dafiir gabe, Antrage nicht
zuzulassen, zu denen die Einspruchsabteilung keine
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die Kammer kann
dem Argument nicht folgen, da sie gemal Artikel 12 (4)
und 13 (1) VOBK grundsatzlich das Ermessen hat, Antrage
nicht zuzulassen, unabhédngig davon, ob die
Einspruchsabteilung dazu Stellung genommen hat. Artikel
12 (4) VOBK erwahnt ausdricklich Antrédge, die in der
ersten Instanz hatten gestellt werden kdnnen, damit
also nicht gestellt und damit von der ersten Instanz
auch nicht behandelt worden sind. Die vermeidbare
Umgehung einer erstinstanzlichen Entscheidung ist es
letztlich gerade, die den Anlass zur Nichtzulassung

derartiger Antrdge in zweiter Instanz gibt.

1.6 Aus diesen Grinden iUbt die Kammer ihr Ermessen nach
Artikel 12 (4) VOBK dahin aus, keinen der Antrage in

das Verfahren zuzulassen.

1.7 Da kein zuladssiger Antrag vorliegt, ist die Beschwerde

zurickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
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Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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