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ENTSCHETIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10

Beschwerdefiihrerin:

vom 22. August 2022

Bundesdruckerei GmbH
Oranienstrasse 91

(Anmelderin) 10969 Berlin (DE)

Vertreter: Obst, Bernhard
Patentanwalte Bressel und Partner mbB
Postdamer Platz 10
10785 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 26. Februar
2019 zur Post gegeben wurde und mit der die
europadische Patentanmeldung Nr. 10748052.7
aufgrund des Artikels 97(2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P.
Mitglieder: M.
F.

Gryczka
Kollmannsberger
Blumer
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung, ihre Européaische
Patentanmeldung N. 10748052.7 unter Artikel 97(2) EPU

zurickzuweisen.

Die streitgegenstandliche Anmeldung war als
Internationale Anmeldung unter dem PCT eingereicht
worden. Im Rahmen des Verfahrens nach PCT, Kapitel I,
das vom EPA als Internationaler Recherchebehdrde
durchgefiihrt wurde, wurde unter Artikel 17(2) (b) PCT
die Recherche auf den Gegenstand des urspringlichen
Anspruchs 5 beschrankt, da nach Ansicht der
Recherchenbehdrde Anspruche 1-4 wegen Mangeln unter
Artikeln 5 und 6 PCT unrecherchierbar waren. Im nach
Regel 44bis ausgestellten schriftlichen Bescheid wurde
flir diese Anspriiche analog auch keine Einschatzung iber
die Patentierbarkeit abgegeben, Regel 43bis(b) PCT,
verweisend auf Regel 70(12) (iii) PCT, wiederum
verweisend auf Artikel 34 (4) (b) PCT. Ein Verfahren
gemal Kapitel II des PCT wurde von der Anmelderin nicht

beantragt.

Beim Eintritt in die regionale Phase erliel die
Prifungsabteilung am 18. April 2012 eine Mitteilung
nach Regel 161 (1) und 162 EPU. GemaB Regel 161 (1) EPU
wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass sie fristgerecht
zum schriftlichen Bescheid aus dem PCT-Verfahren
Stellung nehmen bzw. Anderungen der

Anmeldungsunterlagen vornehmen konne.
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Die Anmelderin nahm mit Eingabe vom 29. August 2012 zum
schriftlichen Bescheid aus dem PCT-Verfahren Stellung
und reichte geadnderte Anspriiche ein. Im weiteren
Verlauf des Prifungsverfahrens reichte sie am

29. April 2013 einen geadnderten Hauptantrag und am

13. Oktober 2017 acht Hilfsantrédge als Grundlage zur

Patenterteilung ein.

Im Rahmen des Prifungsverfahrens erliel die
Prifungsabteilung eine Mitteilung unter Artikel 94 (3)
EPU und lud die Anmelderin antragsgemdB im weiteren
Verlauf gemidB Artikel 116 EPU zu einer mindlichen
Verhandlung. In den begleitenden Bescheiden wurden
verschiedene Einwande unter Artikeln 123(2), 83, 84, 54
und 56 EPU erhoben. AuBerdem wurde ein Einwand unter
Regel 137(5) EPU erhoben, da der unabhidngige Anspruch
des Hauptantrags Uber den im PCT-Verfahren

recherchierten Bereich hinausginge.

In der mindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung
wurde flir den Hauptantrag und die Hilfsantradge 1 und 2
der Einwand unter Regel 137 (5) EPU diskutiert.
Beziiglich der Hilfsantradge 3-8 wurden Einwande unter
Artikeln 83 und 123(2) EPU diskutiert. Am Ende der
mindlichen Verhandlung wurde die Entscheidung zur

Zurlickweisung der Anmeldung verkilindet.

In der schriftlichen Entscheidungsbegriindung wurde als
Zurlickweisungsgrund flir den Hauptantrag und die
Hilfsantridge 1 und 2 auf Regel 137 (5) EPU verwiesen.
Die Hauptanspriiche dieser Antradge enthielten nicht
recherchierte Gegenstande. Flir Hilfsantrdage 3-8 wurde

auf Artikel 83 EPU verwiesen. Die beanspruchten



VIIT.

IX.

- 3 - T 2146/19

Materialien und Verfahren seien in der Patentanmeldung

nicht in ausfihrbarer Weise beschrieben.

In ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefiithrerin, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und ein Patent auf Basis der im
Priifungsverfahren eingereichten oder dreier zusatzlich
im Beschwerdeverfahren neu eingebrachter Anspruchssatze

zu erteilen.

Sie brachte im wesentlichen vor, der Einwand unter
Regel 137(5) EPU sei nicht nachvollziehbar. Er sei
weder rechtlich noch sachlich gerechtfertigt. Zum Einen
seien die Voraussetzungen fiir eine Anwendung der Regel
137 (5) EPU nicht erfiillt, denn ein Verfahren unter
Regel 63 EPU, auf das in Regel 137(5) EPU verwiesen
werde, habe nicht stattgefunden. Selbst wenn, wie von
der Prifungsabteilung angefiithrt, das PCT-Verfahren
abgeschlossen sei, so bedeute dies nicht, dass die dort
getroffenen Feststellungen ein solches Verfahren
ersetzten. Zum anderen sei es auch sachlich nicht
gerechtfertigt gewesen, die Recherche in der gemachten

Weise einzuschranken.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens teilte die Kammer der
Beschwerdefihrerin gemadB Regel 100(2) EPU ihre
vorlaufige Einschatzung der Sach- und Rechtslage mit.
Die vorlaufige Einschdtzung der Kammer war, dass es der
Entscheidung der Prifungsabteilung an einer
nachvollziehbaren Begriindung mangele und die
Angelegenheit deshalb unter Rilckzahlung der
Beschwerdegeblihr aufgrund eines wesentlichen
Verfahrensmangels an die Priifungsabteilung

zurlickzuverweisen sei.
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X. Die Beschwerdefilhrerin beantragte daraufhin, die
Entscheidung der Prifungsabteilung aufzuheben und die
Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung an die
Prifungsabteilung zurluckzuverweisen. Hilfsweise
beantragte sie mundliche Verhandlung. Weiterhin
hilfsweise beantragte sie die Erteilung eines Patents
auf Basis des als Hauptantrags bezeichneten
Anspruchssatzes, oder der Hilfsantrage 1-8, alle
eingereicht im Prifungsverfahren, oder der Hilfsantrage
la, 1b und 9, eingereicht mit der Beschwerdebegrindung.
Weiterhin beantragte sie die Ruckzahlung der

Beschwerdegebuhr.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist
statthaft, da die Beschwerdefiihrerin nur hilfsweise
mindliche Verhandlung beantragt hat. Die Kammer gibt,
wie unten ausgefiihrt, dem Hauptantrag der
Beschwerdefihrerin statt und halt eine Verhandlung wvon

Amts wegen nicht fir sachdienlich, Artikel 116(1) EPU.

3. Die angefochtene Entscheidung ist, sofern sie sich auf
den damals und jetzt im Verfahren befindlichen
Anspruchssatz des Hauptantrags bezieht, mit folgendem

Wortlaut begrindet:

"1 Hauptantrag
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1.1 Der Patentanmelder war der Auffassung, dass der
urspringliche Hauptantrag ausfihrbar ist und auch
recherchierbar. Der Patentanmelder meinte ferner,
dass der urspriingliche Hauptantrag hédtte
recherchiert werden sollen. Mit Eintritt in die
Europdische Phase forderte der Patentanmelder die

Aufhebung dieser Beschridnkung.

1.2 Das PCT-Verfahren ist ein in sich
abgeschlossenes Verfahren, das nicht mit dem EP
Verfahren zusammenhdngt. Nichts desto trotz wurden
die Argumente vom Anmelder in Betracht gezogen. Da
diese Argumente als nicht relevant befunden wurden,
wurde die Beschrdnkung hinsichtlich der im PCT-
Verfahren durchgefiihrten eingeschridnkten Recherche

nicht aufgehoben.

1.3 Anspruch 1 des Hauptantrags enthdlt nicht
recherchierte Gegenstdnde und erfiillt deswegen die
Erfordernisse der Regel 137(5) EPU nicht."

Aus dieser Entscheidungsbegriindung geht unter anderem

nicht hervor:

wie der der Entscheidung zugrundeliegende Hauptantrag,
der ja im Verlauf des Prifungsverfahren eingereicht
wurde, mit dem genannten "urspriinglichen Hauptantrag"
zusammenhangt,

was die nicht recherchierten Gegenstande sind, die
Anspruch 1 des Hauptantrags abdeckt, und aus welchen
Grinden diese nicht recherchiert werden konnten
weshalb im vorliegenden Fall die Regel 137(5) EPU

Uberhaupt einschlagig ist, und
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o welche Argumente des Anmelders "in Betracht gezogen"

und warum diese als nicht relevant befunden wurden.

GemaB Regel 111(2) EPU sind Entscheidungen, die mit der

Beschwerde angefochten werden, zu begrinden.

Diese Vorschrift hat mehrere Zwecke. Zundchst dient die
Begriindung dazu, dass die betroffenen Partei (en)
nachvollziehen k&énnen, weshalb eine ihren Antrégen
gemédRe Entscheidung getroffen wurde, oder auch nicht.
Zur Wahrung des rechtlichen Gehdrs einer Partei, wie es
in Artikel 113(1) EPU verankert ist, reicht es nach
standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern namlich
nicht aus, dass der betroffenen Partei Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben wird. Es muss auch klar werden,
dass ihre AuBRerungen gebithrend beriicksichtigt wurden,
siehe Rechtsprechung, 10te Auflage, Kapitel III.K.3.4.
Zudem ist eine Entscheidungsbegriindung die
Voraussetzung dafiir, dass die Beschwerdekammer im
Beschwerdeverfahren die Richtigkeit der Entscheidung

Uiberprifen kann.

Diese Begrindungspflicht findet sich auch in den
Prifungsrichtlinien, E-X, 1.3.3 und E-X, 2.6. Demnach
ist die Entscheidung unter Bezugnahme auf entsprechende
Bestimmungen des EPU zu begriinden. Weiterhin ist jede
bedeutsame Argumentation eines Verfahrensbeteiligten
sorgfaltig zu prifen und in der Entscheidung umfassend

zUu erortern.

Dieser Begrindungspflicht ist die Prifungsabteilung im
vorliegenden Fall in verschiedener Hinsicht nicht

nachgekommen.
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In der Entscheidungsbegriindung zum Hauptantrag werden
keinerlei von der Anmelderin vorgebrachte Argumente

referiert, geschweige denn analysiert und widerlegt.

Es wird in der Entscheidungsbegriindung auch nicht
spezifisch auf eventuell im Verfahren ergangene
Mitteilungen verwiesen, in denen die in der
Entscheidung beziiglich des Hauptantrags erwdahnten Sach-

und Rechtsfragen abgehandelt waren.

Dieses mangelnde Eingehen auf die von der Anmelderin
vorgebrachten Argumente in der Entscheidungsbegriindung
stellt an sich schon einen wesentlichen
Verfahrensfehler dar, da ihr rechtliches Gehdr nicht

gewahrt wurde.

Die Anwendbarkeit der als Grundlage der Zurilickweisung
herangezogenen Regel 137 (5) EPU auf den vorliegenden
Sachverhalt ist nicht selbsterklédrend; sie hatte
jedenfalls einer Begriindung bedurft. Insofern leidet
die angefochtene Entscheidung ebenfalls an einem

Begrindungsmangel.

Regel 137 (5) EPU bestimmt, dass gednderte Anspriiche
sich nicht auf bestimmte nicht recherchierbare
Gegenstande beziehen diirfen. Dabei werden zwei Falle

unterschieden.

Der erste Fall bezieht sich auf unrecherchierte
Gegenstande, die mit der urspringlich beanspruchten
Erfindung nicht durch eine einzelne allgemeine
erfinderische Idee verbunden sind. Dies trifft hier
offenbar nicht zu; es wurde jedenfalls im Verfahren

kein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben.
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Der zweite Fall bezieht sich auf Gegenstande, die gemal
Regel 62a oder Regel 63 EPU nicht recherchiert wurden.
Diese Regeln beziehen sich auf die Erstellung des
Europaischen Recherchenberichts. Im Rahmen des
Verfahrens gemdB Regeln 62a/63 EPU kann die
Rechercheabteilung den Anmelder auffordern, zu
erklaren, welche Teile der Anmeldung recherchiert
werden sollen. Eine solche Aufforderung kann ergehen,
falls die Anmeldung dem EPU so wenig geniigt, dass
sinnvolle Ermittlungen idber den Stand der Technik fir
die gesamte Anmeldung unmdglich erscheinen. Nach Regel
62a(l)/63(2) EPU wird dann ein teilweiser
Recherchenbericht erstellt. Nach Regel 62a(2) bzw.
63(3) EPU fordert die Prifungsabteilung im Rahmen des
Prifungsverfahren den Anmelder dann spater auf, die
Anmeldung auf den recherchierten Gegenstand zu
beschranken, es sei denn, der gemachte Einwand war

unberechtigt.

Ein Verfahren gemidR Regel 62a oder 63 EPU wurde hier
aber nicht durchgefihrt, denn die vorliegende Anmeldung
wurde als internationale Anmeldung unter dem PCT
eingereicht. Die Vorschriften idber das EPA als
Bestimmungs- oder ausgewdhltes Amt in Artikel 153 EPU
mit den entsprechenden Ausfihrungsbestimmungen in
Regeln 159-165 EPU sehen ein solches Verfahren beim

Eintritt in die regionale Phase nicht vor.

Da die Prifungsabteilung ohne nahere Begriindung Regel
137(5) EPU als Grundlage der Entscheidung herangezogen
hat, ist sie offenbar der Auffassung, die im Rahmen des
PCT-Verfahrens unter Artikel 17(2) (b) PCT erstellte
beschrankte Recherche ersetze das Verfahren unter Regel
63 EPU. In Absatz 1.2 der angefochtenen Entscheidung

wird auf die beschrédnkte PCT-Recherche Bezug genommen.
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Die Anmelderin hat hierzu ausgefiihrt, dass zwar unter
Artikel 153(6) EPU der Internationale Recherchebericht
den Europédischen Recherchenbericht ersetzt, dies aber
nicht bedeute, dass das Verfahren unter Artikel 17 (2)
(b) PCT dem Verfahren unter Regel 62a/63 EPU
gleichgestellt sei oder dieses ersetze. Im Rahmen des
PCT sei ja beispielsweise im Gegensatz zu dem Verfahren
nach Regel 62a/63 EPU keinerlei Mitwirkung des

Anmelders vorgesehen.

Diese Frage mag weiterer ErOrterung bedirfen, kann aber
fiir den vorliegenden Fall offen bleiben. Selbst wenn
man namlich im Sinne der Prifungsabteilung zu der
Uberzeugung geldnge, es sei wiahrend der Internationalen
Phase ein Regel 62a/63 EPU entsprechendes Verfahren
durchgefihrt worden, so entbindet dies die
Priifungsabteilung jedenfalls nicht davon, diese Ansicht
in der Entscheidung zu begriinden und auf die
vorgebrachten Gegenargumente der Anmelderin einzugehen.
Zudem ware in der Entscheidung auch darzulegen und zu
begriinden gewesen, worin die in Regeln 62a(l)/63 (1) EPU
angesprochenen, eine sinnvolle Recherche unméglich
machenden Mangel bestehen. Das Vorliegen solcher Mangel
wurde von der Anmelderin schlieBlich bestritten, siehe

Punkt 1.1 der angefochtenen Entscheidung.

Wie aus Punkt 1.1 der angefochtenen Entscheidung
ebenfalls hervorgeht, hat die Anmelderin die
Durchfiihrung einer zuséatzlichen Recherche beantragt,
die die Anspriiche des Hauptantrags abdeckt ("forderte
(...) die Aufhebung dieser Beschrdnkung") .

Die Beschwerdefiihrerin hat zu Recht angefiihrt, dass es
der Prifungsabteilung jederzeit unbenommen ist, auch
nach Abschluss des PCT-Verfahrens wahrend der

Priifungsphase eine weitergehende Recherche zu
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veranlassen oder selbst durchzufihren. Dies ist auch in
den Prifungsrichtlinien explizit so vorgesehen, siehe
C-1Vv, 7.2, sogar in Bezug auf das Verfahren gemal Regel
63 EPU.

Die Prifungsabteilung mag Griinde gehabt haben, weshalb
diesem Antrag nicht entsprochen wurde. Diese Grinde
hatten aber in der angefochtenen Entscheidung

diskutiert werden miussen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die angefochtene
Entscheidung in mehrerer Hinsicht einer
nachvollziehbaren Begriindung entbehrt. Eine solche ist
aber flir beschwerdefdahige Entscheidungen in Regel

111(2) EPU vorgeschrieben.

Das Fehlen einer nachvollziehbaren Begriindung stellt
einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (vgl. z.B.

T 278/00, ABl1 EPA 2003, 546, Leitsatze; T 1411/07;

T 306/09).

Die Kammer macht daher von ihrem in Artikel 111 (1) EPU
verankerten Ermessen Gebrauch und verweist die
Angelegenheit im Einklang mit Artikel 11 VOBK 2020
antragsgemall zur weiteren Entscheidung an die

Prifungsabteilung zurilick.

GemaB Regel 103(1) (a) EPU ist die Beschwerdegebithr in
einem solchen Fall zurilckzuerstatten, sofern der

Beschwerde, wie vorliegend, stattgegeben wird.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die
Priifungsabteilung zurlickverwiesen.

3. Die Beschwerdegebiihr wird zurilickerstattet.
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