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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde betrifft die Zuriickweisung der
Teilanmeldung Nr. 10 014937.6 durch die

Priifungsabteilung.

Die Prifungsabteilung war der Auffassung, dass die
Anmeldung die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPU

nicht erfiulle.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat

am 31. Januar 2017 stattgefunden.

Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Anmeldung
an die Prifungsabteilung zurilickzuverweisen mit der
Auflage, ein Patent auf Grundlage des mit der
Beschwerdebegriindung vom 14. August 2013 eingereichten

Haupt- oder Hilfsantrages zu erteilen.

Wahrend der miindlichen Verhandlung stellte die
Beschwerdefiithrerin den Antrag, der GroBen

Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Bildet der 3-Punkte-Test nach T 331/87 auch nach
G 2/98 noch einen MaBstab fur die Beurteilung der
Zuladssigkeit der Streichung eines in einem
urspringlichen Anspruch enthaltenen Merkmals unter
Art. 123(2) EPU bzw. Art. 76(1)".

Anspruch 1 gemal dem Hauptantrag lautet wie folgt:

"SpritzgieBmaschine in Drei-Platten-Bauweise mit einer
ersten Formaufspannplatte (1), einer zweiten, langs der
Maschinenachse (10) bewegbaren Formaufspannplatte (2),

einer Endplatte, einer auf die zweite
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Formaufspannplatte wirkenden SchlieBeinheit (7) und
mindestens zwei Spritzeinheiten (S, 15), von denen eine
erste dazu ausgelegt ist, durch einen

Disendurchbruch (11) in der ersten

Formaufspannplatte (1) hindurch in ein auf dieser
aufgespanntes Teilwerkzeug (12) einzuspritzen, wahrend
die mindestens eine zweite Spritzeinheit (15) der
zweiten Formaufspannplatte (2) zugeordnet, in einer
gemeinsam mit dieser verfahrbaren Tragstruktur (14)
gelagert und dazu ausgelegt ist, in ein auf der zweiten
Formaufspannplatte (2) aufgespanntes Teilwerkzeug (23)
einzuspritzen, dadurch gekennzeichnet, daR die zweite
Formaufspannplatte (2) keinen Disendurchbruch aufweist,
dal die Dise (22) der zweiten Spritzeinheit (15) in
deren Einspritzposition entfernt von der

Maschinenachse (10) am Werkzeug anliegt, und daB die
Tragstruktur (14) fir die zweite Spritzeinheit (15)
sich auf der Endplatte (4) abstitzt."

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag unterscheidet sich

dadurch von Anspruch 1 des Hauptantrags, dass nach dem
Ausdruck "eine zweite Spritzeinheit (15)" das Merkmal

"obenliegend angeordnet," eingefligt wurde.

Die Beschwerdefiihrerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Zur Anspruchsauslegung

Ein spitzer Winkel sei ein Winkel, der kleiner als 90°
ist. Flr eine andere Auslegung, insbesondere im

Hinblick auf die Verlagerung des Massenschwerpunkts,

gebe es keine Grundlage.
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b) Zum Wesentlichkeitstest nach T 331/87

Der Wesentlichkeitstest stehe nicht im Widerspruch zum
Goldstandard, er ergédnze ihn vielmehr. Es handle sich
dabei um ein Prifschema fir die Konstellation der
Streichung eines Merkmals, das gerade dazu diene,
festzustellen, ob ein Gegenstand unmittelbar und
eindeutig offenbart sei (vgl. T 514/88).

Obwohl manche Kammern die Anwendbarkeit des
Wesentlichkeitstests nach der Stellungnahme G 2/98 in
Frage gestellt haben, werde diese Auffassung nicht wvon
allen Kammern geteilt. Es gebe eine Reihe von
Entscheidungen, in denen verschiedene Kammern den
Wesentlichkeitstest wie selbstverstandlich anwenden.
Die Prifungsrichtlinien hielten die Priifungs- und
Einspruchsabteilungen des Amts zur Anwendung des
Wesentlichkeitstests an; sie sollten also geadndert
werden, wenn sich die Auffassung der Kammer durchsetzen
sollte. Falls die Kammer an ihrer vorlaufigen Meinung,
dass der Wesentlichkeitstest obsolet sei, festhalte,

ware eine Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer

angebracht.
c) Zulassigkeit der Anderung
i) bei Anwendung des Wesentlichkeitstests

Die erfindungsgemaBe SpritzgieBmaschine weise vier
technische Besonderheiten auf. Eine davon bestehe im
spitzen Winkel zwischen der Achse der zweiten
Spritzeinheit und der Maschinenachse. Die Erlauterung
der Vorteile der Erfindung (Seite 4 der Stammanmeldung)
gehe zundchst auf diesen spitzen Winkel gar nicht ein.
In der Folge (erster Absatz auf Seite 5 der

Stammanmeldung) werde der Vorteil beziiglich der
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Verlagerung des Massenschwerpunkts erwdahnt, aber der
Fachmann verstehe, dass dieser Vorteil nicht mit einem
beliebigen spitzen Winkel erreicht wird, sondern mit
Winkeln, wie sie im abhédngigen Anspruch 2 definiert
sind. Der gegenteilige Eindruck, den man beim Lesen des
ersten Absatzes der Seite 5 der Stammanmeldung gewinnen
konne, beruhe auf einem "Kunstfehler" bei der Abfassung
der Anmeldung. Ein Winkel von 88° entspreche nicht
einer "schragen Anordnung”" im Sinne der Beschreibung.
Fir die Lage des Massenschwerpunkts sei es unerheblich,
ob der Winkel 89° (spitzer Winkel) oder 90° (kein
spitzer Winkel) betrage. Die in der Anmeldung erwahnte
Mbéglichkeit kurzer Zykluszeiten sei vom Merkmal des

spitzen Winkels unabhangig.

Die Streichung des Merkmals erfille alle
Voraussetzungen des Wesentlichkeitstests, wie er in der
Entscheidung T 331/87 definiert ist. Der Fachmann
erkennt, das das Merkmal nicht als wesentlich
hingestellt wurde, zumal kein Vorteil mit dem spitzen
Winkel in Verbindung gebracht wird. Das Kriterium "als
wesentlich hingestellt" im Sinne von T 331/87 miisse
sich auf Erlauterungen zur Funktion beziehen. Aus der
Tatsache, dass das Merkmal im urspriunglichen Anspruch
und in der wortgleichen Wiedergabe in der Beschreibung
steht, lasse sich nichts ablesen, da sonst
grundsatzlich Streichungen von Merkmalen aus dem
Anspruch nicht mdéglich waren. Der Hinweis auf die
"erfindungsgemafBe Anordnung" in der Stammanmeldung
(Seite 4, ab Zeile 27) beziehe sich auf die Entfernung
der Spritze von der Achse und nicht auf den Winkel.

Da es keine Auswirkungen habe, ob die Achse einen
Winkel von 89° oder 90° einschlieBt, koénne keine Rede
davon sein, dass die Angabe des spitzen Winkels fur die
Funktion der Erfindung unter Berilcksichtigung der

technischen Aufgaben die sie 1l&sen soll, unerladsslich
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ware. Dariiber hinaus erfordere die Streichung des

spitzen Winkels keine Angleichung anderer Merkmale.

ii) bei Anwendung des Goldstandards

Die einzige in der Anmeldung erwahnte technische
Wirkung des spitzen Winkels betreffe Auswirkungen auf
den Massenschwerpunkt der zweiten Spritzeinheit. In
dieser Hinsicht gebe es aber keinen technisch
verwertbaren Unterschied zwischen einer Anordnung mit
einem spitzen Winkel von 89° (oder 89.9°) und der
einzigen Anordnung mit einem nicht spitzen Winkel
(90°) . Die Auswirkungen auf den Massenschwerpunkt gebe
es nur bei vergleichsweise flachen Winkeln. Die
Bedeutungslosigkeit der Angabe des spitzen Winkels
ziehe unmittelbar nach sich, dass der Fachmann den
punktuellen Ausschluss gewissermaBen iberbriickt. Damit
Ubernehme er aber der Stammanmeldung den Gegenstand von

Anspruch 1.

d) Zum Hilfsantrag

Der Hilfsantrag sei nur fir den Fall eingereicht
worden, dass die Kammer zum Schluss kame, dem
Hauptantrag koénne aus Grinden der Doppelpatentierung
nicht stattgegeben werden. Er stelle keinen Versuch

dar, den Einwidnden unter Artikel 76 EPU zu begegnen.
Entscheidungsgriunde
1. Anzuwendendes Recht
Die vorliegende Anmeldung ist eine Teilanmeldung, die
am 24. November 2010 eingereicht wurde. Die

entsprechende Stammanmeldung wurde am 19. August 2005

eingereicht. In Anwendung der "Mitteilung des



- 6 - T 1852/13

Europédischen Patentamts vom 20. September 2007 zur
Umsetzung der Ubergangsbestimmungen zum EPU 2000 in der
Ubergangsphase vom EPU 1973 zum EPU 2000" (ABl

EPA 2007, 504) entscheidet bei einer Teilanmeldung der
Tag ihrer Einreichung dariber, ob die Eingangs- und
Formalerfordernisse nach dem EPU 2000 oder dem EPU 1973
behandelt werden; der Anmelde- oder Prioritatstag der
Stammanmeldung ist in diesem Zusammenhang nicht
relevant. Dementsprechend ist der Artikel 76 (1) EPU

(2000) anzuwenden.

Hauptantrag

Der einzige Unterschied zwischen Anspruch 1 der
vorliegenden Teilanmeldung und Anspruch 1 der
Stammanmeldung besteht darin, dass das Merkmal, dem
zufolge "die Achse der mindestens einen zweiten
Spritzeinheit mit der Maschinenachse einen spitzen

Winkel einschlieBt" gestrichen wurde.

Strittig ist, ob diese Anderung den Erfordernissen von
Artikel 76 (1) EPU genugt.

Auslegung des strittigen Merkmals

Mathematisch ist ein spitzer Winkel definiert als ein
Winkel, der gréBer als 0° und kleiner als 90° ist.
Zwel Achsen, die einander schneiden, schlieBen
grundséatzlich immer einen spitzen und einen
(komplementdren) stumpfen Winkel ein, es sei denn, die
Achsen sind identisch (Winkel: 0°) oder stehen normal
aufeinander (Winkel: 90°). So gesehen, bedeutet das
Merkmal, dem zufolge "die Achse der mindestens einen
zweiten Spritzeinheit mit der Maschinenachse einen
spitzen Winkel einschlieBt" nur, dass die Achse der

zweiten Spritzeinheit nicht mit der Maschinenachse
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identisch ist und mit ihr auch keinen rechten Winkel

einschlieBt.

Grundsatzliches zu den Anderungen

Artikel 76 (1) Satz 2 EPU legt fest, dass eine
Teilanmeldung nur fir einen Gegenstand eingereicht
werden kann, der nicht lber den Inhalt der fritheren
Anmeldung in der urspriinglichen Fassung hinausgeht.
Dieses Erfordernis entspricht im Wesentlichen
demjenigen von Artikel 123 (2) EPU, dem zufolge ein
europadisches Patent nicht in der Weise gedndert werden
darf, dass sein Gegenstand iber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

hinausgeht.

Grundlage der Prufung: der "Goldstandard"

In ihrer Entscheidung G 2/10 (ABl. EPA 2012, 376) hat
die GroRe Beschwerdekammer die frihere Rechtsprechung
bekraftigt, der zufolge das Grundprinzip des

Artikels 123 (2) EPU darin besteht, dass jede Anderung
an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer
europaischen Patentanmeldung oder eines europaischen
Patents (der Beschreibung, der Patentanspriiche und der
Zeichnungen) nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was
der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer
urspringlich eingereichten Fassung unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf
den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen
kann (siehe Punkt 4.3 der Entscheidungsgriinde) .

Zu prifen ist also, ob der Fachmann unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens den beanspruchten
Gegenstand als - explizit oder implizit - unmittelbar
und eindeutig in der urspriinglichen Fassung der

Anmeldung offenbart ansehen wiurde (Punkt 4.5.4 der
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Entscheidungsgriinde) . Dieser allgemein akzeptierte
MaBstab fur die Beurteilung der Frage, ob eine Anderung
mit Artikel 123 (2) EPU in Einklang steht, wird von der
GroBen Beschwerdekammer selbst als 'Goldstandard'
bezeichnet (letzter Absatz von Punkt 4.3 der
Entscheidungsgrinde: "... one could also say the "gold"
standard ..."). Der Einfachheit halber wird im
Folgenden ebenso dieser Begriff verwendet; in der
Fachliteratur nennt man den Goldstandard manchmal auch

den "Offenbarungstest" (disclosure test).

Der Goldstandard ist auch analog bei der Prifung, ob
das Erfordernis von Artikel 76 (1) Satz 2 EPU erfiillt
ist, anzuwenden, wobeil anstatt der urspringlichen
Fassung der Anmeldung die urspringliche Fassung der
Stammanmeldung in Betracht zu ziehen ist (siehe dazu
Entscheidung G 1/05 (ABl1. EPA 2007, 362), Punkt 5.1 der

Entscheidungsgrinde) .

Konkrete Tests

Die Schwierigkeit, den Goldstandard in konkreten Fallen
zur Anwendung zu bringen, hat zu einigen Versuchen
gefihrt, konkrete und einfach anzuwendende
Prifungskriterien einzufihren. Die Problematik dieser
"Tests" besteht darin, dass sie auf Einzelfallen
beruhen, die entscheidungsrelevante Betrachtungen aber
zum verallgemeinerten Prifstein machen. Die GUltigkeit
solcher Verallgemeinerungen wird danach zumeist nicht
mehr hinterfragt. AuBerhalb des Uberlappungsbereichs,
in dem der Test zu den gleichen Ergebnissen fihrt wie
die Anwendung des Goldstandards, kann es aber Bereiche
geben, in denen der Test andere Ergebnisse liefert.
Deshalb ist bei der Anwendung solcher Tests

grundsatzlich groRe Vorsicht geboten.
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Ein Beispiel fiir einen Test, der nur sehr beschrankt
und mit Vorsicht angewandt wird und kaum mehr zum
Einsatz kommt, ist der sogenannte "Neuheitstest" (siehe
"Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 8.
Auflage, 2016, Punkt II.E.1.2.5). Der sogenannte
"Wesentlichkeitstest", der im Folgenden besprochen

wird, stellt ein anderes Beispiel dar.

Der "Wesentlichkeitstest" gemaB T 331/87

Im Zusammenhang mit der Streichung von Merkmalen eines
urspringlich offenbarten Anspruchs wurde in der
Entscheidung T 331/87 (ABl. EPA 1991, 22), welche auf
der Entscheidung T 260/85 (ABl. EPA 1989, 105) aufbaut,
ein Drei-Punkte-Test, der oft auch als
"Wesentlichkeitstest" bezeichnet wird, formuliert.
Diesem Test zufolge verstdoht das Ersetzen oder
Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch nicht gegen
Artikel 123 (2) EPU, sofern der Fachmann unmittelbar
und eindeutig erkennen wiirde, dass

(1) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich
hingestellt worden ist,

(2) es als solches fir die Funktion der Erfindung unter
Berlicksichtigung der technischen Aufgabe, die sie 1ldsen
soll, nicht unerlédsslich ist, und

(3) das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche
Angleichung anderer Merkmale erfordert (siehe Punkt 6

der Entscheidungsgrinde) .

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden,
dass die Entscheidung T 331/87 diesen Test vorsichtiger
formuliert hat, als es die amtliche deutsche
Ubersetzung erahnen l&dsst. Im englischen Originaltext
liest man namlich im Punkt 6 der Entscheidungsgriinde:

the replacement or removal of a feature from a

claim may not violate Article 123(2) EPC provided the
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skilled person would directly and unambiguously
recognise that (1) ..." (Unterstreichung durch die
Kammer) . Das bedeutet, dass das Erfillen der drei
Bedingungen nicht notwendigerweise bedeutet, dass die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU auch erfiillt
sind. Hatte die Kammer das zum Ausdruck bringen wollen,

hatte sie "does not" statt "may not" geschrieben.

Der Wesentlichkeitstest wurde in der Folge oft
angewandt und fand auch in jlingerer Zeit noch manchmal
Verwendung. Die jlingsten der Kammer bekannten
Entscheidungen stammen aus den Jahren 2011 und 2012:

T 239/08, T 2135/08, T 1600/09, T 207/10, T 648/10 und
T 747/10. Der Kammer ist keine klare und bedingungslose
Anwendung des Wesentlichkeitstests durch die
Beschwerdekammern nach dem Jahr 2012 bekannt. In der
Entscheidung T 2282/10 vom 13. Februar 2014 (Punkt 2.5)
wurde der Test nur mit Vorbehalt ("even i1f") benitzt;
in der Entscheidung T 1840/11 vom 13. November 2015
(Punkt 1.6) wurde er angesichts der Umstande des Falls

als nicht anwendbar betrachtet.

Der Wesentlichkeitstest hat auch Eingang in die
Richtlinien flr die Prifung im EPA gefunden (siehe
Abschnitt H-V,3.1 in der derzeit geltenden Fassung vom
November 2016: "Ersetzen oder Streichen eines Merkmals
aus einem Anspruch"), allerdings wurde in der
englischen Fassung das "may not" der Entscheidung T

331/87 hier durch ein "does not" ersetzt.

Wesentlichkeit und Prioritat

In ihrer Stellungnahme G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) hat
sich die GroBe Beschwerdekammer mit dem Erfordernis
"derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPU 1973

beschaftigt und festgestellt, dass die Prioritat einer
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friheren Anmeldung fiir einen Anspruch nur dann
anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des
Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen
Fachwissens unmittelbar und eindeutig der friheren

Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

Dabei hat sich die GroBe Beschwerdekammer kritisch mit
der Entscheidung T 73/88 (Entscheidung "Snackfood";
ABl1. EPA 1992, 557) auseinandergesetzt. In dieser
Entscheidung hatte die zustandige Kammer dargelegt,
dass ein technisches Merkmal in einem Anspruch, das fir
die Bestimmung des Schutzbereichs wesentlich ist,
nicht zwangslaufig auch fir die Feststellung der
Prioritdt wesentlich sei (siehe Punkt 2.3 der
Entscheidungsgriinde) . Werde ein zusatzliches,
einschrankendes Merkmal, das mit dem wesentlichen
Charakter und der Art der Erfindung als solche nichts
zu tun hat, in den Anspruch aufgenommen, so habe dies

keinen Prioritatsverlust zur Folge.

Die GroBe Beschwerdekammer hat diesen Ansatz als
"problematisch" bezeichnet, weil es keine geeigneten
und eindeutigen objektiven Kriterien filir eine
Unterscheidung zwischen technischen Merkmalen, die mit
der Funktion und der Wirkung der Erfindung in
Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei
denen dies nicht der Fall ist, gebe und daher die
Gefahr der Willkiirlichkeit bestehe (siehe Punkt 8.3 der

Entscheidungsgrinde) .

Die GroBe Beschwerdekammer hat in der Folge den auf
Erfindungswesentlichkeit basierenden Ansatz der
Entscheidung T 73/88 verworfen und einen dem

Goldstandard analogen MaBRstab beflurwortet.
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Kritik am Wesentlichkeitstest

Aufbauend auf die Stellungnahme G 2/98 hat die

Kammer 3.2.05 (in anderer Besetzung) in ihrer
Entscheidung T 910/03 vom 7. Juli 2005 Kritik am
Wesentlichkeitstest geiibt. Die Kammer war der
Auffassung, dass die Stellungnahme G 2/98 im
Zusammenhang mit der Offenbarung keine Unterscheidung
zwischen wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen
zulasse. Mit Berufung auf Regel 29 (3) EPU 1973 stellte
sie fest, dass alle Merkmale eines unabhangigen
Anspruchs per definitionem wesentliche Merkmale seien.
(Punkt 3.4 der Entscheidungsgrinde). Die Kammer zog
daraus den Schluss, dass der Wesentlichkeitstest gemal
T 331/87 nicht mehr angewendet werden sollte (Punkte
3.5 und 6 der Entscheidungsgriinde) .

Diese Kritik am Wesentlichkeitstest wurde seitdem
mehrmals und von verschiedenen Kammern explizit
bekraftigt; siehe zum Beispiel die Entscheidungen
T 681/08 vom 25. Januar 2011 (Punkt 2 der Grunde),
T 1180/08 vom 8. Oktober 2010 (Punkt 2), T 1003/09
vom 29. April 2015 (Punkt 4.1), T 2146/09

vom 22. September 2015 (Punkt 11), T 2311/10

vom 24. September 2012 (Punkt 2.9) und T 2561/11
vom 4. Juli 2016 (Punkt 8.1).

Unabhangig von der Entscheidung T 910/03 sind auch
andere Kammern zum dem in der Entscheidung T 910/03
gezogenen Schluss gelangt, so zum Beispiel in den
Entscheidungen T 1202/03 vom 14. Februar 2006
Punkt 2.2 der Grunde), T 765/07 vom 31. Marz 2010
Punkt 1.4), T 1643/10 vom 26. November 2014
Punkt 2.22) und T 755/12 vom 23. Januar 2014

2

(
(
(
(Punkt 2.3).
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Kritik an der Kritik

Die Entscheidung T 910/03 und die nachfolgenden
Entscheidungen, die den Wesentlichkeitstest in Frage
stellten, haben aber de facto nicht dazu gefithrt, dass
der Test aufgegeben wurde: der Kammer sind mehr als
zwanzig Entscheidungen bekannt, die zwischen 2006

und 2012 von Beschwerdekammern getroffen wurden und in
denen der Test zur Anwendung kam. Allerdings gehen
diese Entscheidungen in der Regel in keiner Weise auf
die Kritik an T 331/87 ein. Die Entscheidung T 308/06
vom 21. Dezember 2006 erwahnt die beiden einander
widersprechenden Standpunkte, sieht aber keine
Notwendigkeit, sich flir oder gegen den
Wesentlichkeitstest zu entscheiden (siehe Punkt 1.8 der

Entscheidungsgrinde) .

Der Kammer ist nur eine Entscheidung bekannt, die der
Entscheidung T 910/03 Argumente entgegensetzt, namlich
die Entscheidung T 404/03 vom 12. Juli 2006, in der die
zustandige Kammer in einem obiter dictum diesbeziiglich
Bedenken anmeldet und sie folgendermaBen begrindet: Die
Stellungnahme G 2/98 habe sich mit einem Fall der

Hinzufiigung (und nicht einer Streichung) eines Merkmals

befasst. Darliber hinaus widerspreche die Streichung
eines Merkmals, von dem der Fachmann weil, dass es
nichts mit der Erfindung zu tun hat, nicht der dem
Artikel 123 (2) EPU zugrundeliegenden Idee - namlich
dass der Anmelder keinen ungerechtfertigten Vorteil aus
der Anderung ziehen dirfe und die Rechtssicherheit
Dritter gewahrt werden miisse. Es sei daher angebracht,
Streichungen und Hinzufigungen von Merkmalen
unterschiedlich zu behandeln. Die Streichung betreffe
zwangslaufig Merkmale, die urspringlich offenbart waren
und daher dem Fachmann zur Bewertung der Wesentlichkeit

vorlagen, wahrend hinzugefiigte Merkmale keinerlei
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Grundlage in der urspringlichen Offenbarung hatten

(siehe Punkt 11 der Entscheidungsgriinde) .

Auffassung der Kammer

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass der
Wesentlichkeitstest nicht mehr zum Einsatz kommen
sollte. Diese Schlussfolgerung stiitzt sich wie folgt

auf die Rechtsprechung der GroBen Beschwerdekammer:

a) Goldstandard

Mit der Bekraftigung des Goldstandards (siehe

Punkt 2.2.1) hat die GroBe Beschwerdekammer einen
klaren MaBstab fiir die Priifung von Anderungen
vorgegeben. Demzufolge ist zu prifen, ob der im
geanderten Anspruch definierte Gegenstand in der
urspringlichen Fassung der Anmeldung unmittelbar und

eindeutig offenbart ist.

Der Wesentlichkeitstest kann schon aus rein logischen
Grinden nicht mit dem Goldstandard deckungsgleich sein.
Dies geht auch schon aus dem Wortlaut der Entscheidung
T 331/87 ("may not"; siehe Punkt 2.2.3 oben) hervor:
die zustandige Kammer hat selbst die Moglichkeit
gesehen, dass die Bedingungen ihres Drei-Punkte-Tests
erfiillt, Artikel 123 (2) EPU aber dennoch verletzt sein
konnte. Daraus folgt aber schon, dass der
Wesentlichkeitstest als solcher nicht die Anwendung des
Goldstandards ersetzen kann. Auch wenn der
Wesentlichkeitstest in Einzelfallen niitzliche Indizien
liefern kann, ist der Goldstandard der einzig relevante
MaBRstab (vgl. T 755/12, Punkt 2.3 der

Entscheidungsgrinde) .
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b) G 2/98

Die GroBe Beschwerdekammer hat im Zusammenhang der
Giltigkeit der Prioritat den auf
Erfindungswesentlichkeit fuRenden Ansatz der
Entscheidung T 73/88 verworfen und ein dem Goldstandard
analoges Kriterium aufgestellt (siehe Punkt 2.2.4
oben) . Die Bedenken der GroBen Beschwerdekammer
beziiglich der Willkiirlichkeit der Abwagung der
Wesentlichkeit lassen sich auch auf den Fall von
Anderungen ibertragen. Daher stimmt die Kammer der
Entscheidung T 910/03 dahingehend zu, dass die ratio
decidendi der Stellungnahme G 2/98 einer weiteren

Anwendung des Wesentlichkeitstests im Wege steht.
Wirdigung der Gegenargumente

a) Argumente der Entscheidung T 404/03

Es ist richtig, dass die Stellungnahme G 2/98 konkret

durch den Fall "Snackfood" ausgeldst wurde, in dem das

strittige Merkmal in der zweiten Anmeldung hinzugefiigt

wurde. Das bedeutet aber nicht, dass die der
Entscheidung zugrunde liegende Logik nicht auf den Fall
einer Streichung anwendbar ware. In Punkt 8.3 der
Entscheidungsgriinde geht die GroRe Beschwerdekammer
vielmehr konkret auf die verschiedenen Moglichkeiten
ein und erwahnt ausdricklich auch die Streichung von
Merkmalen ("... the answer to the gquestion whether the

claimed invention remains the same, if one of these

features is modified or deleted, or if a further

feature D is added, depends very much on the actual

assessment of the facts and circumstances of the

case ..."; Unterstreichung durch die Kammer) .
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Das Argument, dass der Wesentlichkeitstest der dem
Artikel 123 (2) EPU zugrunde liegende Idee, namlich
dass der Anmelder keinen ungerechtfertigten Vorteil aus
der Anderung ziehen dirfe und die Rechtssicherheit
Dritter gewahrt werden miisse, nicht widerspricht,
iberzeugt die Kammer nicht. Der Goldstandard ist
vermutlich nicht der einzige MaRstab, der dieser Idee
gerecht wird, aber er ist der einzige von der Grolen
Beschwerdekammer fiir richtig befundene MaRstab. Dariber
hinaus ist fragwlirdig, ob der Wesentlichkeitstest
tatsachlich die Rechtssicherheit Dritter wahrt; die
Ausfihrungen in Punkt 8.3 der Stellungnahme G 2/98
suggerieren vielmehr, dass Kriterien, die auf der
Wesentlichkeit fuRen, der Rechtssicherheit abtraglich

sind.

Der Goldstandard ist dem Wesentlichkeitstest auch darin
iberlegen, dass er einen einheitlichen MaRstab fir alle
Anderungen darstellt und gleichermaBen auf Streichungen

und auf Hinzufigungen anwendbar ist.

b) Argumente der Beschwerdefilhrerin

Die Kammer stimmt der Beschwerdefihrerin zu, dass der
Verweis auf Regel 29 (3) EPU 1973 in Punkt 8.3 der
Entscheidung T 910/03 ("... All features of an
independent claim are by definition essential features,
cf. Rule 29(3) EPC.") nicht besonders hilfreich ist.
Auch wenn die Aufzdhlung von Merkmalen in einem
unabhangigen Anspruch die Vermutung rechtfertigt,

dass die Merkmale nach Auffassung des Verfassers des
Anspruchs zur Lo6sung der erfindungsgemalBen Aufgabe
wesentlich sind, handelt es sich dabei um Uberlegungen,
die dem Fachmann im Sinne des Patentrechts fremd sind.
Dieser liest ein Dokument nur in Hinblick auf seine

technische Offenbarung und befasst sich in der Regel
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nicht mit redaktionellen Besonderheiten von Patenten
und Patentanmeldungen, mit denen der Verfasser formalen
Erfordernissen zu entsprechen sucht, sofern sie die

technische Offenbarung als solche nicht beeinflussen.

Allerdings ist der Verweis auf Regel 29 (3) EPU 1973 in
keiner Weise entscheidend fir die Argumentation der
Entscheidung T 910/03. Selbst wenn man dieses Argument
der Entscheidung nicht weiterverfolgt, bleibt der
Einwand eines Widerspruchs zwischen der Entscheidung

T 331/87 und der Stellungnahme G 2/98 bestehen.

Die Kammer stimmt der Beschwerdefilthrerin auch
dahingehend zu, dass die Gefahr einer fehlerhaften
Anwendung des Wesentlichkeitstests (wie sie in

Punkt 2.6 der Entscheidung T 2311/10 beschrieben wird)
allein nicht ausreicht, um den Test zu
disqualifizieren. Jeder Test, einschlieBlich des
Goldstandards, kann falsch angewandt werden. Die Kammer
hat aber, wie oben unter Punkt 2.2.7 dargelegt wurde,
andere gute Grinde, den Wesentlichkeitstest als obsolet

anzusehen.

Dass mehrere Kammern den Wesentlichkeitstest auch noch
in jingeren Jahren angewandt haben, ist kein Argument
fir die Richtigkeit des Tests. Allenfalls konnten
widersprichliche Entscheidungen der Kammern zu einer
Vorlage an die Grobe Beschwerdekammer fiithren (siehe
dazu Punkt 3.).

Die Tatsache, dass die "Richtlinien fir die Prifung im
Europadischen Patentamt" den Wesentlichkeitstest
vorschreiben, ist ebenso nicht entscheidend, da die
Kammer nicht durch die Richtlinien gebunden ist. Die
Beschwerdefiithrerin hat ausgefiihrt, "dass weder

iberzeugend, noch befriedigend ist, dass die Prifungs-
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und Einspruchsabteilungen des EPA zur Anwendung eines
Prifungsschemas gehalten sind, das aus Sicht der
vorliegend erkennenden Beschwerdekammer "obsolet™, d.h.
eben gerade nicht anwendbar ist" (siehe Erwiderung
vom 15. April 2016, Seite 2, letzter Absatz). Die
Kammer teilt diese Auffassung, hat aber nur die
Moglichkeit, im Rahmen von Artikel 20 (2) VOBK darauf
hinzuweisen, dass sie die Erfordernisse des EPU
betreffend Streichungen von Anspruchsmerkmalen anders

auslegt.

Die Anderungen im vorliegenden Fall

Die urspriingliche Stammanmeldung beschreibt die
Erfindung als eine Losung der Aufgabe, bei besonders
kurzen Zykluszeiten und giinstigen statischen
Verhdltnissen die Beschrankungen hinsichtlich der
Anordnung weiterer Aggregate zu verringern (Seite 3,
Zeilen 4-14). Sie listet dann vier Merkmale auf, mit
denen dies erreicht wird. Das Merkmal, dem zufolge die
Achse der zweiten Spritzeinheit mit der Maschinenachse
einen spitzen Winkel einschlieRt, ist Teil dieser

Auflistung (Seite 3, Zeilen 18-20).

Die Kammer kann dem Argument der Beschwerdefiihrerin,
dass der Fachmann diesem Teil der Beschreibung keine
Beachtung schenken wiirde, da es sich nur um eine
Wiederholung des Anspruchs in der Beschreibung handle,
also um eine rein formale, "handwerkliche" Pflichtibung
bei der Abfassung von Patentanmeldungen, nicht
zustimmen. Wie unter Punkt 2.2.8 b) dargelegt wurde,
liest der Fachmann ein Dokument nur im Hinblick auf
seine technische Offenbarung. Sofern ein Absatz der
Beschreibung technische Offenbarungen enthalt, nimmt
der Fachmann diese zur Kenntnis, ohne sich die Frage zu

stellen, ob patentrechtliche oder andere Uberlegungen
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den Verfasser zur Einfligung des Absatzes bewegt haben.
Im gegenwartigen Fall wiirde der Fachmann unzweifelhaft
verstehen, dass ein Vorteil erreicht wird, und zwar

durch die Kombination von vier verschiedenen Merkmalen.

In der Folge werden diese vier Merkmale jeweils naher
im Hinblick auf ihre Vorteile untersucht. Die
spitzwinklige Anordnung wird auf Seite 5, Zeilen 1-14,
behandelt:

"Durch die schrage Anordnung der zweiten Spritzeinheit
mit einer einen spitzen Winkel, der bevorzugt

zwischen 20° und 60°, besonders bevorzugt zwischen 30°
und 50° betrdgt, mit der Maschinenachse einschlieBRenden
Orientierung hdlt sich im ibrigen die Verlagerung des
Massenschwerpunkts des bewegten Teilsystems (zweite,
bewegbare Formaufspannplatte samt der zugeordneten,
mitbewegten Spritzeinheit (en)) gegeniliber der
Maschinenachse in einem vertretbaren Rahmen, so dab die
beim Offnen und SchlieBen des Werkzeugs auftretenden
asymmetrischen Krafte und Momente auch im Falle von
vergleichsweise hohen SchlieBgeschwindigkeiten in einem

beherrschbaren Rahmen bleiben."

Der Fachmann, der diese Ausfihrungen zum spitzen Winkel
liest, wiirde verstehen, dass nicht alle spitzen Winkel
zUu einer technisch bedeutsamen Verlagerung des
Massenschwerpunkts fithren wirden. Ein Winkel von 89.9°,
obwohl streng mathematisch als spitz anzusehen, wlrde
den Massenschwerpunkt in der Tat kaum verlagern. Das
bedeutet aber nicht, dass der geltend gemachte Vorteil
nur bei den bevorzugten Werten (zwischen 20° und 60°
bzw. zwischen 30° und 50°) auftritt. Die Offenbarung
macht dem Fachmann vielmehr klar, dass die
Spitzwinkeligkeit mit dem Vorteil der Verlagerung des

Massenschwerpunkts verbunden ist, wobei dieser Vorteil
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in Randbereichen verschwindend klein sein kann. Welche
Verlagerungen des Massenschwerpunktes dem Fachmann
signifikant oder winschenswert erscheinen wirden, das
hangt vom konkreten Fall ab und lasst sich nicht

allgemein beantworten.

Der Fachmann wlirde aber jedenfalls nicht verstehen,
dass das Merkmal der Spitzwinkeligkeit bedeutungslos
ist, nur weil es Bereiche gibt (insbesondere den
Winkelbereich nahe 90°), in denen trotz mathematischer
Spitzwinkeligkeit kein Effekt zutage tritt. Er wirde
vielmehr begreifen, dass es einen Winkelbereich gibt,
in dem eine vorteilhafte Wirkung auftritt, auch wenn
die genauen Grenzen dieses Bereichs nicht offenbart
sind. Es geht aus der Beschreibung klar hervor, dass
der Winkelbereich mindestens Winkel von 20° bis 60°
umfasst und aller Wahrscheinlichkeit nach beiderseits

dartber hinausgeht.

Eine Streichung des Merkmals der Spitzwinkeligkeit ware
gemall dem Goldstandard nur dann zulédssig, wenn der
Fachmann unter Heranziehung seines allgemeinen
Fachwissens den beanspruchten Gegenstand (also eine
SpritzgieBmaschine in Drei-Platten-Bauweise mit zwei
Spritzeinheiten, bei der die Achse der zweiten

Spritzeinheit mit der Maschinenachse einen beliebigen

Winkel einschlieBt) explizit oder implizit unmittelbar
und eindeutig in der urspringlichen Fassung der

Stammanmeldung offenbart ansehen wiirde. Angesichts der
Lehre der Stammanmeldung beziglich des spitzen Winkels

ist dies jedoch nicht der Fall.

Damit geniigt die der Teilanmeldung zugrundeliegende

Anderung den Erfordernissen des Goldstandards nicht.
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Ergebnis

Der Gegenstand von Anspruch 1 erfiillt nicht die
Erfordernisse von Artikel 76 (1) Satz 2 EPU.

Vorlage an die Grobke Beschwerdekammer

Wie unter Punkt 2.2 dargelegt wurde, ist die Praxis der
Beschwerdekammern im Hinblick auf den
Wesentlichkeitstest nicht einheitlich. Trotz deutlicher
Kritik am Test durch mehrere Kammern wurde der Test
zumindest bis zum Jahr 2012 noch zum Einsatz gebracht.
Insofern teilt die Kammer die Auffassung der
Beschwerdefilhrerin, dass eine Vorlage an die GrobBe
Beschwerdekammer Klarheit schaffen und zu einer

einheitlicheren Rechtsprechung fithren koénnte.

Im vorliegenden Fall wilirde eine entsprechende Vorlage
aber von der GroRen Beschwerdekammer als unzuldssig
zuriickgewiesen werden, da die Antwort auf die Frage,
deren Vorlage an die Groble Beschwerdekammer beantragt
wurde (siehe Punkt IV.) nicht entscheidungserheblich

ist.

Die Kammer ist namlich zum Schluss gelangt, dass die
Anwendung des Wesentlichkeitstests nicht zu einem
anderen Ergebnis fihren wiirde als die Anwendung des
Goldstandards.

Der Wesentlichkeitstest verlangt namlich unter anderem,
dass das Merkmal in der Offenbarung nicht als
wesentlich hingestellt worden ist. Als "wesentlich" ist
in diesem Zusammenhang zu verstehen, was zur L&sung der
in der urspringlichen Anmeldung formulierten Aufgabe
beitragt. Wie unter Punkt 2.3 dargelegt wurde,

offenbart die Stammanmeldung, dass der geltend gemachte
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Vorteil durch die Kombination von vier Merkmalen, zu
denen die Spitzwinkeligkeit gehort, geldst wird. Damit
stellt die Stammanmeldung aber die Spitzwinkeligkeit

als wesentlich dar.

Das Argument, dass der Verfasser hier einen
"Kunstfehler" begangen hat, ist in diesem Zusammenhang
irrelevant. Entscheidend ist, was der Fachmann der
Stammanmeldung unter Heranziehung seines allgemeinen
Fachwissens entnehmen wirde, und nicht, was die

eigentliche Absicht des Verfassers war.

Da die Anwendung des Wesentlichkeitstests zu keinem
anderen Ergebnis fihren wirde als die Anwendung des
Goldstandards, ist die Antwort der GroBen
Beschwerdekammer auf die Vorlagefrage nicht

entscheidungserheblich.

Somit kann dem Antrag auf eine Vorlage an die Grofe

Beschwerdekammer nicht stattgegeben werden.

Hilfsantrag

Wie von der Beschwerdefiihrerin selbst eingerdumt wurde,
wurde dieser Antrag nur im Hinblick auf einen mdglichen
Einwand der Doppelpatentierung eingereicht. Er raumt
den Einwand einer unzulédssigen Erweiterung im Sinne von
Artikel 76 (1) Satz 2 EPU nicht aus. Daher kann auch

diesem Antrag nicht stattgegeben werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



