BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:
(A) [ -1 Verdffentlichung im ABI.

(B) [ -] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -1 An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung
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Beschwerde-Aktenzeichen: T 0998/14 - 3.2.05
Anmeldenummer: 03782374.7
Veroffentlichungsnummer: 1575753
IPC: B29C45/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Messen, Uberwachen und/oder Regeln einer
Temperatur

Anmelderin:
Priamus System Technologies AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPU R. 137(4), 164 (2)

Schlagwort:

Gednderte Anspriiche in Widerspruch zu Regel 137 (4) EPU in der
vom 13. Dezember 2007 bis zum 31. Marz 2010 geltenden Fassung
- (nein)

Gednderte Anspriiche in Widerspruch zu Regel 164 (2) EPU in der
vom 01. April 2010 bis zum 31. Oktober 2014 geltenden Fassung

- (nein)
Zuriickverweisung an die erste Instanz - (Jja)
EPA Form 3030 Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werden.



Zitierte Entscheidungen:
G 0002/92

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werden.
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Beschwerde-Aktenzeichen: T 0998/14 - 3.2.05

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 24. Juni 2015

Beschwerdefithrerin: Priamus System Technologies AG
(Anmelderin) Bahnhofstrasse 36
8200 Schaffhausen (CH)

Vertreter: Peter Weiss
Dr. Weiss & Arat
Partnerschaftsgesellschaft
Zeppelinstrasse 4
78234 Engen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 12. Dezember
2013 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 03782374.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender S. Bridge
Mitglieder: P. Lanz
G. Weiss
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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdefithrerin)
richtet sich gegen die am 12. Dezember 2013 zur Post
gegebene Entscheidung der Priifungsabteilung, mit der
die europaische Patentanmeldung Nr. 03 782 374.7,
eingereicht am 11. Dezember 2003 als internationale
Anmeldung, zurickgewiesen worden ist. Der Entscheidung

liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

In dem am 27. Mai 2004 abgesandten Bescheid hat das
Europdische Patentamt als zustadndige Internationale
Recherchenbehdérde (IRB) die Auffassung vertreten, dass
die internationale Anmeldung die folgenden zwei

Erfindungen enthalte:

Erste Erfindung: Anspriiche 1 bis 6 betreffend eine
Vorrichtung zum Messen, Uberwachen und/oder Regeln
einer Temperatur und Verfahren zu deren Herstellung,

wobei das Messelement festgeklemmt wird.

Zweite Erfindung: Anspriiche 7 bis 9 betreffend ein
Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zum
Uberwachen einer Temperatur, wobei das Messelement

abgeschliffen wird.

Die Beschwerdefiihrerin ist gemal Artikel 17.3 a) und
Regel 40.1 PCT zur Zahlung einer zusatzlichen
Recherchengebiihr aufgefordert worden mit der
Begriindung, die Anmeldung geniige nicht dem Erfordernis
der Einheitlichkeit der Erfindung gemaB Regel 13.1 PCT.
Fir die Teile der internationalen Anmeldung, die sich
auf die erste Erfindung bezdgen, sei eine

internationale Teilrecherche durchgefiihrt worden.



ITT.

Iv.

VI.

VII.
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Die Beschwerdefiihrerin ist dieser Aufforderung nicht
nachgekommen. Der am 18. Mai 2004 erstellte und am

26. Juli 2004 zur Post gegebene internationale
Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den

Anspriichen 1 bis 6 definierte erste Erfindung.

Die vorliegende Anmeldung ist im Juni 2005 in die

europaische Phase eingetreten.

Die Beschwerdefiihrerin hat zuletzt mit Schreiben vom
25. Marz 2013 einen geanderten Anspruchssatz
eingereicht, auf dem die angefochtene Entscheidung
basiert. Dessen Verfahrensanspruch 1 beruht auf einer
Kombination der urspringlich eingereichten Anspriiche 5
und 7. Eine entsprechende Vorrichtung ist nun

Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 5.

Die Prifungsabteilung kommt in der angefochtenen
Entscheidung im Wesentlichen zu der Auffassung, dass
das Merkmal des Abschleifens des aus der Bohrung
herausstehenden Messelements nach der Entscheidung

G 2/92 und der Regel 137 (4) EPU in der Fassung von
2007 nicht mehr in der vorliegenden Anmeldung
weiterverfolgt werden konne, weil fir die in den
urspringlichen Ansprichen 7 bis 9 dargestellte zweite
Erfindung keine weitere Recherchengebithr bezahlt worden
sei. Da beide vorgelegten unabhdngigen Anspriiche 1 und
5 dieses Merkmal enthielten, sei die Anmeldung

zuriuckzuweisen.

Mit der Beschwerde beantragt die Beschwerdefiihrerin,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent
auf der Grundlage der mit Schreiben vom 25. Marz 2013
eingereichten Patentanspriiche zu erteilen. Hilfsweise
soll die Angelegenheit an die erste Instanz zur

weiteren Prifung zurickverwiesen werden.
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Zur Stitzung ihres Antrags tragt sie im Wesentlichen
vor, dass aus der Beschreibung, Seite 3, ab Zeile 24
hervorgehe, dass der Gegenstand der urspringlichen
Anspriiche 7 bis 9 eine Verbesserung der in den
Anspriichen 1 bis 6 dargestellten ersten Erfindung
betreffe. Da aber auch die Moglichkeit bestehe, den
Gegenstand der Anspriiche 7 bis 9 separat zu
verwirklichen, seien die urspriinglichen Anspriiche
dementsprechend unabhédngig formuliert worden. Eine
Zuriickweisung kénne nicht allein daraus erfolgen, dass
das Europédische Patentamt eine Recherche nicht auf
Merkmale beziehe, die nach seiner Auffassung nicht

einheitlich seien.

Die vorliegenden unabhangigen Anspriiche 1 und 5, die
auch der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen,

lauten wie folgt:

"l. Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung zum
Uberwachen einer Temperatur, insbesondere der
Temperatur der Werkzeugwand eines Spritzgiesswerkzeuges
mittels zumindest einem Messelement (4, 5), welches
einen Sensorkdrper (1) in einer entsprechenden Bohrung
(2, 3) zumindest bis zu dessen Stirnfldche (06)
durchzieht, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messelement (4, 5) im Sensorkdrper (1) durch
Verringerung des Querschnitts der Bohrung (2, 3)
festgeklemmt wird und das Messelement (4, 5) etwas aus
der Bohrung (2, 3) herausschaut und danach

abgeschliffen wird."

"5. Vorrichtung zum Messen, Uberwachen und/oder Regeln
einer Temperatur, insbesondere der Temperatur der
Werkzeugwand eines Spritzgiesswerkzeuges mittels

zumindest einem Messelement (4, 5), welches einen
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Sensorkorper (1) in einer entsprechenden Bohrung (2, 3)
zumindest bis zu dessen Stirnfldche (6) durchzieht,
dadurch gekennzeichnet, dass das Messelement (4, 5) im
Sensorkorper (1) und/oder in einer dem SensorkOrper
vorgeschalteten Krimphiilse (7) festgeklemmt ist und das
bei der Herstellung etwas aus der Bohrung (2, 3)

herausschauende Messelement (4, 5) abgeschliffen ist."

Entscheidungsgrinde

1. Regel 137 EPU - Anderung der europdischen
Patentanmeldung
1.1 Die vorliegende Anmeldung ist am 11. Dezember 2003 als

internationale Anmeldung eingereicht worden und im Juni
2005 in die europadische Phase eingetreten. Sie war zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPU 2000 am

13. Dezember 2007 vor dem Europaischen Patentamt
anhidngig. Nach den Ubergangsbestimmungen fiir die
Ausfithrungsordnung zum EPU 2000 (vgl. Beschluss des
Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006, Sonderausgabe 1
zum ABl. EPA 2007, 89) hangt die Anwendbarkeit einer
Regel von der Ubergangsbestimmung fiir den
entsprechenden Artikel des Ubereinkommens ab, auf den

sich die Regel bezieht.

Regel 137 EPU betrifft Anderungen der europidischen
Patentanmeldung und stellt somit eine
Ausfithrungsbestimmung zum Artikel 123 EPU dar, fir den
die Ubergangsbestimmungen zum EPU 2000 (vgl. Beschluss
des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001, Sonderausgabe 4
zum ABl. EPA 2007, 219) in Artikel 1, Absatz 1,
vorsehen, dass er in der Fassung nach dem EPU 2000 fir
alle zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens anhangigen

Anmeldungen, also auch der vorliegenden, anwendbar ist.
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Mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 25. Marz 2009
(vgl. ABl. EPA 2009, 299) ist die Regel 137 EPU
geandert worden, wobei die gednderte Fassung der Regel
137 EPU fir alle Anmeldungen anwendbar sein soll, zu
denen der europaische Recherchenbericht oder der
erganzende europaische Recherchenbericht ab dem 1.
April 2010 erstellt wird.

Fir die der Entscheidung zugrunde liegende Anmeldung
ist der europaische Recherchenbericht allerdings vor
dem 1. April 2010 erstellt worden, sodass hier die
Regel 137 EPU in der vom 13. Dezember 2007 bis zum

31. Marz 2010 glltigen Fassung (im Folgenden bezeichnet
als Regel 137 (4) EPU, Fassung vor dem 1. April 2010)

anzuwenden ist.

Regel 137 (4) EPU, Fassung vor dem 1. April 2010, sieht
vor, dass sich gednderte Patentanspriiche nicht auf
nicht recherchierte Gegenstande beziehen dirfen, die
mit der urspringlich beanspruchten Erfindung oder
Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Die Regel
stimmt damit woértlich mit der Regel 86 (4) EPU 1973
iberein, die am 1. Juni 1995 in Kraft getreten ist und
in die Ausfihrungsordnung aufgenommen worden ist, um zu
verhindern, dass ein Anmelder im Laufe des
Prifungsverfahrens mit seinem Schutzbegehren auf nicht
recherchierte Teile der Anmeldung wechselt, die zum
Zeitpunkt der Recherche noch nicht beansprucht waren
(siehe "Travaux Préparatoires'" zur

Regel 86 (4) EPU 1973, verdffentlicht in der Mitteilung
vom 1. Juni 1995 iiber die Anderung der Europidischen
Patentiibereinkommens, der Ausfiihrungsordnung und der
Geblihrenordnung, ABl. EPA 1995, 409ff, insbesondere
Seiten 420 und 421).
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Die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Anspriiche 1 und 5 stellen offenbar eine Kombination der
urspringlichen Anspriiche 5 und 7 bzw. 1 und 7 dar. Da
der recherchierte Gegenstand der urspriinglichen
Anspriiche 1 und 5 also in den vorliegenden unabhangigen
Anspriichen weiterverfolgt wird, betreffen diese somit
eine Konstellation, die ausweislich der oben zitierten
"Travaux Préparatoires" nicht nach Regel 137 (4) EPU,

Fassung vor dem 1. April 2010, zu beanstanden ist.

Regel 164 EPU - Priifung der Einheitlichkeit durch das

Furopdische Patentamt

Da es sich bei der vorliegenden Anmeldung um eine

Euro-PCT-Anmeldung handelt, sind die Erfordernisse der
Regel 164 EPU in der vom 1. April 2010 bis zum

31. Oktober 2014 giltigen Fassung (im Folgenden
bezeichnet als Regel 164 (2) EPU, Fassung vor dem

1. November 2014) zu berilicksichtigen.

Der die Sachpriifung betreffende Absatz 2 der Regel
164 EPU, Fassung vor dem 1. November 2014, hat
folgenden Wortlaut:

"Stellt die Priifungsabteilung fest, dass die
Anmeldungsunterlagen, die dem europdischen
Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, den
Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung
nicht entsprechen oder dass Schutz fiir eine Erfindung
begehrt wird, die im internationalen Recherchenbericht
oder gegebenenfalls im ergdnzenden internationalen
Recherchenbericht bzw. im ergdnzenden europdischen
Recherchenbericht nicht behandelt wurde, so fordert sie
den Anmelder auf, die Anmeldung auf eine einzige
Erfindung zu begrenzen, die im internationalen

Recherchenbericht bzw. im ergdnzenden internationalen
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Recherchenbericht oder im ergdnzenden europdischen

Recherchenbericht behandelt wurde."

Wahrend Regel 164 (2) EPU, Fassung vor dem

1. November 2014, im ersten Halbsatz vor dem Wort
"oder" auf die Nicht-Einheitlichkeit der Erfindung der
dem europaischen Erteilungsverfahren zugrunde zu
legenden Anmeldungsunterlagen abstellt, behandelt diese
Regel im zweiten Halbsatz nach dem Wort "oder" die
Konstellation, bei der Schutz fiir eine Erfindung
begehrt wird, die im internationalen (bzw. erganzenden
internationalen oder europaischen) Recherchenbericht
nicht behandelt wurde. Die Regel sieht fir beide Falle
vor, dass der Anmelder aufzufordern ist, die Anmeldung
auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im

internationalen Recherchenbericht behandelt wurde.

Die Erliduterungen zur Regel 164 (2) EPU, Fassung vor
dem 1. November 2014, in Dokument CA/PL 17/06 (vgl.
Sonderausgabe 5 zum AB1. EPA 2007, 278) betonen, dass
in Ubereinstimmung mit der Stellungnahme G 2/92 (vgl.
ABl1. EPA 1993, 591) eine Sachpriifung grundsatzlich nur
in Bezug auf eine recherchierte Erfindung durchgefiihrt

wird.

Folglich soll der zweite Halbsatz der Regel 164 (2) EPU
EPU, Fassung vor dem 1. November 2014, insbesondere

verhindern, dass wahrend des Erteilungsverfahrens einer

Euro-PCT-Anmeldung von einer recherchierten Erfindung
auf eine urspriinglich beanspruchte, aber wegen Nicht-
Zahlung der zusatzlichen Recherchengebiihr nicht

recherchierte Erfindung gewechselt wird.

Hinsichtlich des ersten Halbsatzes der Regel 164 (2)
EPU, Fassung vor dem 1. November 2014, ist zu

berilicksichtigen, dass die vorliegenden Anspriche 1 bis
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8 nach dem einzigen Antrag einen einzigen unabhangigen,
auf ein Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung
gerichteten Anspruch 1, sowie einen auf die
entsprechende Vorrichtung gerichteten unabhangigen
Anspruch 5 enthalten. Somit entsprechen die
Anmeldungsunterlagen, die dem europaischen
Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, den nach
Regel 164 (2), erster Halbsatz, EPU, Fassung vor dem

1. November 2014, zu stellenden Anforderungen an die

Einheitlichkeit der Erfindung.

Beziiglich des zweiten Halbsatzes von Regel 164 (2) EPU,
Fassung vor dem 1. November 2014, ist zu beachten, dass
der geltende Anspruch 1 samtliche Merkmale des
urspringlichen Anspruchs 5 aufweist. Er betrifft
weiterhin die erste, recherchierte Erfindung, die mit
Merkmalen des urspringlichen Anspruchs 7, der bei der
internationalen Recherche der zweiten Erfindung
zugeordnet worden ist, weiter eingeschrankt wird, woflr
es in der urspringlichen Beschreibung, Seite 3, ab
Zeile 21 eine grundsatzliche Offenbarung gibt. Es wird
also mit dem vorliegenden Verfahrensanspruch 1, wie
auch mit dem entsprechenden Vorrichtungsanspruch 5,
weiterhin Schutz fiir den im Bescheid der IRB vom

27. Mai 2004 als erste Erfindung benannten Gegenstand
begehrt. Da dieser im internationalen Recherchenbericht
behandelt worden ist, liegt kein Wechsel zu einer nicht
recherchierten Erfindung vor, was zu verhindern, wie
oben dargelegt, die Intention der Regel 164 (2),
zweiter Halbsatz, EPU, Fassung vor dem

1. November 2014, ist.

Mit der Vorlage der der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Anspriiche ist die Beschwerdefiihrerin
somit der Aufforderung nach Regel 164 (2) EPU, Fassung

vor dem 1. November 2014, vollumfanglich nachgekommen,
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"die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen,
die im internationalen Recherchenbericht [...]

behandelt wurde."

Die geltenden Anspriiche enthalten Merkmale der
urspringlichen Anspriche 7 bis 9, d.h. sie umfassen
auch Merkmale, die im Bescheid der IRB vom 27. Mai 2004
der zweiten, nicht recherchierten Erfindung zugeordnet

sind.

Nach Auffassung der Kammer steht dem die Feststellung
in der Stellungnahme G 2/92 (loc. cit.), wonach die
Anmeldung nicht fir einen Gegenstand, fir den keine
Recherchengebiihr entrichtet wurde, weiterverfolgt
werden kann, insofern nicht entgegen, als diese filr
Erfindungen gilt, flir die ein Anmelder trotz
entsprechender Aufforderung die Zahlung weiterer
Recherchengebiihren unterlassen hat, aber nicht
notwendigerweise fiir Merkmale, die in den
urspringlichen Anmeldungsunterlagen in Zusammenhang mit
einer Erfindung oder Gruppe von Erfindungen offenbart
sind, hinsichtlich derer eine Recherche durchgefiithrt

worden 1ist.

Im vorliegenden Fall kann also die Tatsache, dass die
geanderten Anspriiche 1 und 5 nicht nur samtliche
Merkmale der recherchierten Anspriiche 5 und 1
aufweisen, sondern mit den Merkmalen des urspringlichen
Anspruchs 7, der bei der Recherche als eigene Erfindung
angesehen und daher nicht recherchiert wurde, weiter
eingeschrankt worden ist, eine zusatzliche Recherche
notwendig machen, sie rechtfertigt allein aber keine

Zurickweisung der Anmeldung.

Folglich ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
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3. Zurlickverweisung an die Priifungsabteilung

Da die vorliegenden Anspriiche nach Ansicht der
Priifungsabteilung nicht recherchierte Merkmale

aufweisen, wird die Anmeldung zur weiteren

Entscheidung, gegebenenfalls nach Durchfiihrung einer

zusatzlichen Recherche, an die Priufungsabteilung

zurickverwiesen.
Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Prifungsabteilung zurilickverwiesen.
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D. Meyfarth S. Bridge

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



