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Beschwerde-Aktenzeichen: T 3181/19 - 3.4.02

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 14. Marz 2022

Beschwerdefihrerin: ZF CV Systems Europe BV
. Chaussée de la Hulpe 166
A 1
(Anmelderin) 1170 Brussels (BE)
Vertreter: Rabe, Dirk-Heinrich
ZF CV Systems Hannover GmbH
Am Lindener Hafen 21
30453 Hannover (DE)
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 21. Juni 2019
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 16701406.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Bekkering
Mitglieder: H. von Gronau
G. Decker
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung, die europaische
Patentanmeldung Nr. 16701406.7 zurickzuweisen. Die
Prifungsabteilung hatte die Zurickweisung damit
begriindet, dass das Formerfordernis der Regel 49 (7)
EPU im Zusammenhang mit dem Erfordernis beziglich der
Angaben der Anmelderin zum Nachweis der Stitzung der
Anderungen (Artikel 123 (2) und Regel 137 (4) EPU) und
dem Bestreben der Prifungsabteilung nach einem
effizienten und effektiven Verfahrensablauf

(Regel 137 (3) EPU) nicht erfiillt gewesen sei.

Folgende Dokumente sind fir die vorliegende

Entscheidung relevant:

Dl1: DE 101 52 252 Al
D7: US 2002/0024791 Al
D8: US 6 251 513 Bl

Die Beschwerdefiihrerin beantragte mit der
Beschwerdebegriindung die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und ein Patent auf Basis des Anspruchssatzes
vom 5. Juni 2019 zu erteilen. Hilfsweise beantragte
sie, ein Patent auf Basis des mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Anspruchsatzes gemal

Hilfsantrag zu erteilen.

Des Weiteren beantragte sie, die Beschwerdegebiihr
zurickzuerstatten. Weiterhin stellte sie Antrag auf
Kostenfestsetzung. Hilfsweise beantragte sie die
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung, wobei sie
beantragte, die entstehenden Kosten der

Beschwerdefiihrerin, insbesondere die Reise- und
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Ubernachtungskosten, der Beschwerdegegnerin, also dem
Europédischen Patentamt, vor einer Anberaumung einer

miindlichen Verhandlung aufzuerlegen.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020, die
zusammen mit einer Ladung zur mindlichen Verhandlung am
14. Marz 2022 verschickt wurde, vertrat die Kammer die
vorlaufige Meinung, dass das in Regel 49 (7) EPU
angegebene Erfordernis nicht zwingend erfillt werden
misse. Sie kdnne auch im vorliegenden Fall keine
Umstande erkennen, die es erforderlich machten, eine
Zeilennummerierung zu verlangen. Das rechtliche Gehor
gemaB Artikel 113 (1) EPU sei jedoch erfiillt und die
Kammer beabsichtige daher die Beschwerdegebiithr nicht
zurickzuerstatten. Dem Antrag der Beschwerdefiihrerin
auf Kostenfestsetzung kdnne die Kammer mangels
Rechtsgrundlage nicht stattgeben. Zudem teilte die
Kammer die Auffassung der Priifungsabteilung, dass
Anspriche 1 und 5 gemal Hauptantrag das
Klarheitserfordernis nicht erfiillten, der Gegenstand
der ersten Variante des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag
nicht neu sei und der Gegenstand der zweiten Variante
des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe. Beziiglich des Hilfsantrags war die
Kammer der vorlaufigen Meinung, dass die Anspriiche
weitgehend den Anspriichen gemal Hauptantrag entsprachen
und die fir den Hauptantrag genannten Einwande daher

auch auf die Anspriche des Hilfsantrags zutrafen.

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2021 beantragte die
Beschwerdefiithrerin erneut die Rickzahlung der
Beschwerdegeblihr. Die Beschwerdefiihrerin sah es nach
wie vor als schwerwiegenden Verfahrensfehler an, die
Anmeldung allein wegen der fehlenden Zeilennummerierung
zurickzuweisen. Sollte die Kammer den Ausfiihrungen der

Beschwerdefiithrerin zum Antrag auf Rickzahlung der
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Beschwerdegebliihr nicht entsprechen kdénnen, teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, ihre Beschwerde hilfsweise
zurlckzuziehen. Zudem informierte die
Beschwerdefiihrerin die Kammer, dass sie zur mindlichen
Verhandlung am 14. Marz 2022 nicht erscheinen werde,

und nahm ihren Antrag auf mindliche Verhandlung zurick.

In einer weiteren Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK
2020 informierte die Kammer die Beschwerdefiihrerin,
dass das EPU nicht vorsehe, dass in Fidllen, in denen es
zu einer fehlerhaften Beurteilung von Sachfragen
gekommen sei und die Beschwerdefithrerin deshalb eine
Beschwerde einreichen musste, die Beschwerdegebiihr
zurickerstattet werde. Nach der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern stellten auch grobe Fehlbeurteilungen
nicht Verfahrensmiangel im Sinne von Regel 103 EPU dar.
Jedoch konne die Beschwerdegebiihr in Hohe von 50 %
zuriickgezahlt werden, wenn die Beschwerde innerhalb
eines Monats ab Zustellung der Mitteilung ohne

innerprozessuale Bedingung zurlickgenommen werde.

Mit Schreiben vom 26. Januar 2022 beantragte die
Beschwerdefiithrerin erneut die Beschwerdegebihr in
vollem Umfang zurlckzuerstatten und die Anmeldung zur
weiteren sachlichen Diskussion an die erste Instanz
zurlickzuverweisen. Die lbrigen, in der
Beschwerdebegriindung gestellten Antrage erhielt sie

aufrecht.

Die Beschwerdefihrerin begriindete ihre Antrdge damit,
dass die Zurickweisung der Anmeldung ausschlieBlich auf
Basis der angeblich fehlenden Zeilennummerierung
erfolgt und dabei ein schwerwiegender Verfahrensfehler

erfolgt sei.
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Da die Beschwerdefiihrerin die Kammer informiert hatte,
dass sie zur mundlichen Verhandlung am 14. Marz 2022
nicht erscheinen werde und ihren Antrag auf mindliche
Verhandlung zuricknehme, hob die Kammer den fir den
14. Marz 2022 anberaumten Termin zur mindlichen

Verhandlung auf.

Der unabhdngige Anspruch 1 gemal Hauptantrag,
eingereicht mit Schreiben vom 5. Juni 2019, lautet wie
folgt:

"Sensoreinheit zum Einbau in ein Kraftfahrzeug oder
Anhanger, wobei die Sensoreinheit (2) einen
Sensormessaufbau (16) zum Sensieren mindestens einer
physikalischen GroBe, ein den Sensormessaufbau (16)
teilweise oder vollstadndig umgebendes Sensorgehduse
(12) und mindestens zwei Verbindungsleitungen (18)
aufweist, wobei der Sensormessaufbau (16) Uber die
Verbindungsleitungen (18) mit einer Auswerteeinrichtung
(6) verbindbar ist und wobei die Sensoreinheit (2) mit
dem Sensorgehduse (12) galvanisch mit einem leitfdhigen
Teil des Kraftfahrzeugs oder Anhangers verbindbar ist,
wobei

die Sensoreinheit (2) einen vorbestimmten
Entladungspfad (4) zwischen dem elektrisch leitenden
Sensorgehduse (12) und einer Verbindungsleitung (18)
oder zwischen dem elektrisch leitenden Sensorgehduse
(12) und dem Sensormessaufbau (16) zum Abfihren
elektrostatischer Ladung aus dem leitfdhigen Teil des
Kraftfahrzeugs aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

der vorbestimmte Entladungspfad (4) als ein hochohmiger
Widerstand (4.3) zwischen dem Sensorgehéduse (12) und
einer Verbindungsleitung (18) der Sensoreinheit (2)

oder zwischen dem Sensorgehduse (12) und dem
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Sensormessaufbau (16) der Sensoreinheit (2) ausgebildet
ist oder

dass

der vorbestimmte Entladungspfad (4) als eine hochohmige
Vergussmasse (4.4) zwischen dem Sensorgehduse (12) und
einer Verbindungsleitung (18) der Sensoreinheit (2)
oder zwischen dem Sensorgehduse (12) und dem
Sensormessaufbau (16) der Sensoreinheit (2) ausgebildet
ist,

wobei

die Auswerteeinrichtung (6) eine Auswerteschaltung (22)
beinhaltet, welche iber die Verbindungsleitungen (18)
mit der Sensoreinheit (2) verbunden ist, wobei die
Auswerteeinrichtung (6) iUber eine weitere elektrische
Leitung (24) mit dem Fahrzeugrahmen (11) als
Massepotential verbunden ist, wobei die
elektrostatische Ladung somit aus dem Teil des
Kraftfahrzeugs oder Anhdngers, an dem die Sensoreinheit
(2) befestigt ist, Uber die Verbindungsleitung (18) und
der damit verbundenen Auswerteeinrichtung (6)

abgeleitet wird."

Der unabhangige Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag,

eingereicht mit der Beschwerdebegriindung, unterscheidet
sich von Anspruch 1 gemal Hauptantrag dadurch, dass am
Ende des ersten Absatzes des kennzeichnenden Teils vor

den Worten "oder dass" folgender Text eingefiigt wurde:

"wobei

die Auswerteeinrichtung (6) eine Auswerteschaltung (22)
beinhaltet, welche iber die Verbindungsleitungen (18)
mit der Sensoreinheit (2) verbunden ist, wobei die
Auswerteeinrichtung (6) lber eine weitere elektrische
Leitung (24) mit dem Fahrzeugrahmen (11) als
Massepotential verbunden ist, wobei die

elektrostatische Ladung somit aus dem Teil des
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Kraftfahrzeugs oder Anhadngers, an dem die Sensoreinheit
(2) befestigt ist, lber die Verbindungsleitung (18) und
der damit verbundenen Auswerteeinrichtung (6)

abgeleitet wird,".

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Zurlickweisung wegen fehlender Zeilennummerierung
(Regel 49 (7) EPU)

2.1 Die Prifungsabteilung war der Ansicht, dass der
Wortlaut der Regel 49 (7) EPU zwingend Zeilennummern
auf Blattern der Beschreibung und der Anspriiche
vorsehe, wenn keine auBerordentlichen Umstande die
Anmelderin davon abhielten (vgl. Entscheidungsgriinde,
Punkt 16). Sie bezog sich zudem auf die Entscheidung
T 237/84, in der ein Fehlen von Bezugszeichen als
Zurlickweisungsgrund angesehen worden sei (vgl.

Entscheidungsgriinde, Punkt 19).

2.2 Die Beschwerdefihrerin sah die Erfordernisse der
Regel 49 (7) EPU als eine Kann-Vorschrift an, deren
Einhaltung weder von der Eingangsstelle noch von der
Prifungsabteilung in den ersten beiden Mitteilungen
gefordert worden war. Erstmals in der Mitteilung vom
17. April 2019 habe die Prifungsabteilung die
Zeilennummerierung gefordert. Diese seil aber nicht
zwingend vorgeschrieben, wie das Europaische Patentamt
(EPA) auf seiner Homepage selbst ausfiithre. Bei einer
Online-Einreichung sei eine Zeilennummerierung sogar
nicht méglich (vgl. Beschwerdebegriindung, Seite 2,

letzter Absatz bis Seite 4, erster Absatz). Die sehr
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alte Entscheidung T 237/84 sei nicht einschlagig, da
dort die Priifungsabteilung nicht die Einfiihrung von
Bezugszeichen gefordert habe, sondern die Streichung
von Bezugszeichen nicht zugelassen habe (vgl.
Beschwerdebegriindung, Seite 4, zweiter Absatz bis

Seite 5, dritter Absatz). Weder die
Formalprufungsstelle noch der beauftragte Prifer hatten
zundchst die fehlenden Zeilennummerierungen
beanstandet. Erst mit der dritten Mitteilung wvom

17. April 2019 sei die Aufforderung,
Zeilennummerierungen einzufiigen, ergangen (vgl.

Punkte 5 und 5.2 dieser Mitteilung). Dabei sei es
aufgrund der Angabe von Seite und Absatz problemlos
moglich und zumutbar gewesen, die Offenbarungen der
Anderungen nachzuvollziehen. Der Priifer habe nicht
begriindet, warum aus seiner Sicht diese Absatze nicht
die streitigen Merkmale offenbaren sollten. Der Hinweis
auf der Homepage des EPA, dass bei Online-Einreichungen
keine Zeilennummerierungen moglich seien, sei vom
beauftragten Priifer dahingehend abgetan worden, dass
angeblich auch dieser Hinweis keine Rechtsgrundlage
offenbare, welche die aus seiner Sicht zwingend
erforderliche MUSS-Vorschrift der Zeilennummerierung
annulliere oder andere (vgl. Schreiben wvom

26. Januar 2022, Abschnitt II).

Die Kammer ist der Auffassung, dass das in Regel 49 (7)
EPU angegebene Erfordernis nicht zwingend erfiillt
werden muss. Dort heilt es: "Auf jedem Blatt der
Beschreibung und der Patentanspriiche soll jede fiinfte
Zeile nummeriert sein." (in der englischen Fassung "The
lines of each sheet of the description and of the
claims shall preferably be numbered in sets of five"
und in der franzdsischen Fassung "Les lignes de chaque
feuille de la description et des revendications doivent

en principe étre numérotées de cing en cing"). Somit
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wird deutlich, dass es sich um eine Vorschrift handelt,
die beachtet werden soll, aber nicht beachtet werden
muss. Dies wird vom EPA auf seiner Internetseite
(https://www.epo.org/service-support/fag/online-
services/patxml de.html#fag-159, dort Abschnitt "Kann
ich in PatXML, wie in Regel 49 EPU empfohlen,
Zeilennummern anbringen?") bestdtigt, wo Folgendes
ausgefihrt ist: "In Regel 49 heiBt es lediglich, dass
die Zeilen nummeriert sein 'sollen', d. h. dies 1ist
nicht zwingend vorgeschrieben. Mit der Abkehr von
Papiersystemen werden Zeilennummern (und Seitenzahlen)
Uberflissig bzw. sinnlos. Deshalb haben wir vor einigen
Jahren die Absatznummerierung eingefihrt."

Die Prifungsabteilung hat die Notwendigkeit der
Zeilennummerierung damit begriindet, dass ohne eine
Zeilennummerierung der Anmelder die Grundlage der
Anderungen im Anspruch nur vage und nicht hinreichend
prazise angeben koénne. Sie hat aber keine Ausfiihrungen
gemacht, aufgrund welcher Kriterien (z.B.
auBRergewdhnliche Lange der Absatze) dies in diesem Fall

erforderlich sein soll.

Die Entscheidung T 237/84 gibt auch keinen Hinweis auf
eine mogliche andere Auslegung. Die Prifungsabteilung
hatte argumentiert, dass in Regel 29 (7) EPU 1973
(entspricht Regel 43 (7) EPU) auch das Wort "sollen"
verwendet werde ("Sind der Europdischen Patentanmeldung
Zeichnungen beigefligt, so sollen die in den
Patentanspriichen genannten technischen Merkmale mit
Bezugszeichen versehen werden, wenn dies das
Verstdndnis des Patentanspruchs erleichtert."). Die
Kammer fithrte aber in der Entscheidung T 237/84 nicht
aus, dass nach Regel 29 (7) EPU 1973 Referenzzeichen
grundsatzlich eingefiihrt werden missten. Sie kam
lediglich zum Ergebnis, dass das Streichen der

Referenzzeichen bei dem Wortlaut und der Laénge des



-9 - T 3181/19

damals vorliegenden Anspruchs einen Mangel an Klarheit
gemdl Artikel 84 EPU 1973 hervorrufen wirde und der

Anspruch somit neu formuliert werden misste, was aber
in einem so spaten Verfahrensstadium vermieden werden

solle.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass
Zeilennummerierungen nicht grundsatzlich vorgeschrieben
sind, und sie kann auch im vorliegenden Fall keine
Umstande erkennen, die es erforderlich machen wiirden,

eine Zeilennummerierung zu verlangen.

Riickzahlung der Beschwerdegebiihr (Regel 103 (1) a) EPU)

Die Beschwerdefiihrerin hat die Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr beantragt, da sie es als
schwerwiegenden Verfahrensfehler ansehe, die Anmeldung
allein wegen der fehlenden Zeilennummerierung
zurlickzuweisen. Wenn ein solches Verhalten des
beauftragten Priifers keinen Verfahrensfehler darstelle,
dann seien zukiinftigen unsinnigen und rechtsbeugenden
Priifungsbescheiden Tir und Tor gedffnet. Daher sei es
in diesem Fall mehr als billig, die Beschwerdegebiihr
vollstandig zurickzuzahlen (vgl. Schreiben vom

15. Dezember 2021). Nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin
liege ein schwerwiegender Verfahrensfehler vor, da der
Einwand der fehlenden Zeilennummerierung erst sehr spat
im Verfahren - mit der dritten Mitteilung vom

17. April 2019, Punkte 5 und 5.2 - vorgebracht wurde,
der beauftragte Priifer es nicht begrindet habe, warum
aus seiner Sicht die angegebenen Absatze nicht die
streitigen Merkmale offenbaren sollten, er sich somit
geweigert habe, die zitierten Stellen zu prifen, und
durch die Zuteilung eines Anmeldetags durch die
Formalpriifungsstelle bereits bestatigt worden sei, dass

die Anmeldung alle Formerfordernisse erfiille. Der
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Prifer habe auRerdem den Hinweis auf die Homepage des
EPA dahingehend abgetan, dass angeblich dieser Hinweis
auf der Homepage des EPA keine Rechtsgrundlage
offenbare, welche die aus seiner Sicht zwingend
erforderliche MUSS-Vorschrift der Zeilennummerierung
annulliere oder andere. Der beauftrage Prifer hatte
sich rilickversichern miissen, ob seine Auffassung ilber
die angeblich zwingend vorgeschriebene
Zeilennummerierung iuberhaupt vertretbar sein kdnne, da
offensichtlich seine eigene Meinung gegensatzlich zu
der Aussage des EPA auf dessen Homepage sei. Somit sei
die Beschwerdefiihrerin offensichtlich der willkiirlichen
Auslegung und Anwendung des EPU durch den beauftragten
Prifer ausgesetzt gewesen. Zudem sei der
Beschwerdefihrerin hinsichtlich der sachlich-
inhaltlichen Auseinandersetzung mit den unter Angabe
von Seite und Absatz genannten Offenbarungsstellen das
rechtliche Gehor verwehrt worden, da der Prifer
inhaltlich nicht zu den zitierten Textstellen Stellung
genommen habe (vgl. Schreiben vom 26. Januar 2022,

Abschnitt II).

Die Beschwerdegebihr kann nach Regel 103 (1) a) EPU in
voller HOhe zurlickerstattet werden, wenn der Beschwerde
durch die Beschwerdekammern stattgegeben wird und die
Rliickzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels
der Billigkeit entspricht. Daher prift die Kammer im
Folgenden, ob das Prifungsverfahren mit einem

wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist.

Eine fehlerhafte Beurteilung von Sachfragen, wie die
Beurteilung, ob in diesem Fall Zeilennummerierungen
zwingend erforderlich sind, stellt an sich keinen
Mangel im Verfahren dar (siehe auch Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Aufl. 2019, V.A.9.5.10 c¢)). Es

ist offensichtlich, dass eine fehlerhafte Beurteilung
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von Sachfragen flir den Beschwerdefilhrer immer mit
Nachteilen verbunden ist, denn jede fehlerhafte
Beurteilung von Sachfragen, die zu einer Zurilickweisung
der Anmeldung fihrt, kann nur durch Einreichung der
Beschwerde korrigiert werden. Das EPU sieht jedoch
nicht vor, dass in Fallen, in denen es zu einer
fehlerhaften Beurteilung von Sachfragen gekommen ist
und die Beschwerdefiihrerin deshalb eine Beschwerde

einreichen musste, die Beschwerdegebiihr erstattet wird.

Die Argumentation der Beschwerdefilhrerin in ihrem
Schreiben vom 15. Dezember 2021 konnte dahingehend
verstanden werden, dass zumindest (in den Worten der
Beschwerdefiithrerin) "unsinnige" und "rechtsbeugende",
oder, allgemeiner gesprochen, willkiirliche oder
offensichtlich rechtswidrige Entscheidungen iber
materiell-rechtliche Fragen als verfahrensfehlerhaft
einzuordnen seien. Nach der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern stellen auch grobe Fehlbeurteilungen
nicht Verfahrensmidngel im Sinne von Regel 103 EPU dar
(vgl. T 860/93, ABl. EPA 1995, 47, Grinde 7). Da
vorliegend aus Sicht der Kammer die Auffassung der
Priifungsabteilung zwar sachlich unrichtig, aber nicht
schlechthin unvertretbar ist und auch mit zumindest
vertretbaren Grinden versehen wurde, ist die Grenze zu
Willkiir oder offensichtlicher Rechtswidrigkeit
eindeutig nicht idberschritten. Zugunsten der
Beschwerdefiithrerin konnte also bestenfalls von einer
"groben Fehlbeurteilung" durch die Prifungsabteilung
ausgegangen werden, die jedoch nicht als

Verfahrensmangel anzusehen ist.

Auch die Tatsache, dass die Prifungsabteilung den
vermeintlichen Mangel erst in einem spaten
Verfahrensstadium geltend gemacht hat und dieser nicht

schon von der Eingangsstelle erhoben wurde, kann nicht
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als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden. Ein
Grundsatz, wonach die Prufungsabteilung neue Einwande
in einem spaten Stadium des Prifungsverfahrens nicht
mehr vorbringen dirfte bzw. ein spates Vorbringen
"verfahrensmissbrauchlich”" (so die Beschwerdefihrerin)
sei, ist dem EPU fremd. Ein solcher Grundsatz wiare
vielmehr mit dem Amtsermittlungsgrundsatz gemal

Artikel 114 (1) EPU unvereinbar.

Ein Verfahrensfehler kénnte jedoch vorliegen, wenn ein
Verstol gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehors
gemaB Artikel 113 (1) EPU gegeben wire. Dieser ware
dann zu bejahen, wenn die Entscheidung auf Grinde
gestitzt worden ware, zu denen sich die
Beschwerdefiihrerin nicht hatte duBern kdnnen, oder wenn
die Prifungsabteilung in ihrer Entscheidung nicht auf
wesentliche Argumente der Beschwerdefilthrerin
eingegangen ware (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Aufl. 2019, III.B.2.3.1 und
ITI.B.2.4.2).

Das rechtliche Gehdér gemdB Artikel 113 (1) EPU sieht
die Kammer erfillt, da die Prufungsabteilung ihre -
sachlich unzutreffende - Sichtweise zu Regel 49 (7) EPU
der Beschwerdefihrerin bereits in der Mitteilung vom
17. April 2019, Punkt 4, mitgeteilt hat und die
Beschwerdefiihrerin in ihrem Schreiben vom 5. Juni 2019,
Abschnitt II, darauf eingegangen ist und Gegenargumente
vorgebracht hat, welche von der Prifungsabteilung in
der Entscheidung behandelt wurden. Die
Prifungsabteilung ist in der angefochtenen Entscheidung
insbesondere auf das Argument der Beschwerdefilthrerin
eingegangen, dass das Amt die Zeilennummerierung fir
nicht zwingend notwendig und mit der Abkehr wvon
Papiersystemen sogar fir Uberflissig erachte, und hat

Ausfihrungen gemacht, wonach sie in Textpassagen mit
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Hilfestellungen zum elektronischen Einreichen von
Anmeldeunterlagen keine Rechtsgrundlage sehen kénne,
die das Erfordernis des EPU annulliere oder &ndere
(vgl. Entscheidungsgriinde, Punkt 17). Die
Priifungsabeilung war auch der Meinung, dass von der
Soll-Vorschrift der Regel 49 (7) EPU nur in begriindeten
Ausnahmefallen abgewichen werden diirfe, die die
Beschwerdefilthrerin nicht ausreichend geltend gemacht
habe. Die Tatsache, dass die Prifungsabteilung zwar die
Argumente der Beschwerdefithrerin zur Kenntnis genommen
und entgegnet hat, sich jedoch dadurch nicht von deren
Ansicht hat lUberzeugen lassen, kann nicht als

wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden.

Wie die Beschwerdefiithrerin richtig ausgefihrt hat,
erfolgte die Zurickweisung ausschlieBlich auf Basis der
fehlenden Zeilennummerierung; die Frage einer etwaigen
Verletzung von Artikel 123 (2) EPU spielte fir die
Entscheidung der Prifungsabteilung keine Rolle. In
dieser Hinsicht konnte kein VerstoB gegen das
rechtliche Gehor zum Nachteil der Beschwerdefithrerin
vorliegen, so dass ihre zuletzt vorgebrachten Argumente
hinsichtlich der fehlenden sachlich-inhaltlichen
Auseinandersetzung der Prifungsabteilung mit den von
der Beschwerdefiihrerin zitierten Textstellen einen

Verfahrensmangel nicht begriinden ko&nnen.
Insofern liegt nach Auffassung der Kammer kein
wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne wvon

Regel 103 (1) a) EPU vor.

Die Kammer weist daher den Antrag auf Rickzahlung der

Beschwerdegebihr zurick.

Hilfsweise Beschwerderitcknahme
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Die Beschwerdefihrerin hat in ihrem letzten Schriftsatz
vom 26. Januar 2022 keine Ausfiihrungen mehr dazu
gemacht, ob sie ihre im Schriftsatz wvom

15. Dezember 2021 geadauBerte hilfsweise
Beschwerderiicknahme fir den Fall, dass die Kammer den
Ausfiihrungen der Beschwerdefiithrerin zur vollstandigen
Rliickerstattung der Beschwerdegebihr nicht folge,

aufrechterhalte.

Dies kann jedoch dahinstehen. Wie bereits im Bescheid
der Kammer vom 20. Januar 2022 ausgefiihrt, stellt eine
Beschwerderiucknahme fur den Fall, dass uber den Antrag
auf vollstandige Rickzahlung der Beschwerdegebiihr
negativ entschieden wird, eine innerprozessuale
Bedingung dar. Uber die Frage des Bedingungseintritts
kann aber nicht vorab, sondern erst im Rahmen einer
verfahrensabschlielRenden Entscheidung entschieden
werden. Zu diesem Zeitpunkt ist allerdings aufgrund der
mit Verkiindung der Entscheidung eingetretenen
Verfahrensbeendigung eine Beschwerderiicknahme nicht
mehr mdéglich. Die hilfsweise Beschwerderiicknahme durch

die Beschwerdefilhrerin ginge also ins Leere.

Kostenverteilung

Die Beschwerdefiihrerin beantragte Kostenverteilung.
Durch das rechtswidrige Verhalten des beauftragten
Prifers sei sie gezwungen gewesen, sich trotz Hinweis
auf die Unzulassigkeit der Forderung nach der
Zeilennummerierung aufgrund der erfolgten Zurickweisung
mit dieser Angelegenheit auseinanderzusetzen. Hierfir
machte die Beschwerdefiihrerin einen Aufwand von sechs
Arbeitsstunden geltend, welche nicht angefallen waren,
wenn es nicht zu der ungerechtfertigten Zurickweisung

gekommen ware. Die Beschwerdefiihrerin gab keine
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Rechtsgrundlage an, aufgrund der eine Verteilung der

Kosten festgesetzt werden kdnne.

Eine Moglichkeit der Kostenverteilung, gemdl der das
EPA die Kosten der Anmelderin iibernehmen kann, ist im
EPU nicht vorgesehen. Artikel 104, Regel 88 EPU und
Artikel 16 VOBK 2020 gelten nur fir das

Einspruchs (beschwerde) verfahren und sahen auch nur eine
Kostenverteilung zum Nachteil eines anderen Beteiligten
(also einer Partei des Verfahrens) und nicht zum
Nachteil des EPA vor.

Die Kammer kann daher dem Antrag der Beschwerdefilthrerin
auf Kostenverteilung mangels Rechtsgrundlage nicht

stattgeben.

Zurlickverweisung an die erste Instanz (Artikel 111 (1)
Satz 2 EPU, Artikel 11 VOBK 2020)

Mit Schreiben vom 26. Januar 2022 beantragte die
Beschwerdefiithrerin, die Anmeldung an die erste Instanz

zur welteren sachlichen Diskussion zurlckzuverweisen.

Gemal Artikel 111 (1) Satz 2 EPU hat die Kammer das
Ermessen die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an
die Prifungsabteilung zuriickzuverweisen oder selbst
tdtig zu werden. Eine Kammer verweist die Angelegenheit
nur dann zur weiteren Entscheidung an das Organ zurilck,
das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn
besondere Griinde dafir sprechen (vgl. Artikel 11 VOBK
2020) . Ziel dieser Vorschrift ist es, die
Wahrscheinlichkeit eines Ping-Pong-Effekts zwischen den
Beschwerdekammern und der ersten Instanz sowie die
damit einhergehende unangemessene Verzdgerung des
Gesamtverfahrens vor dem EPA zu verringern. Wenn die

Kammer alle relevanten Fragen mit angemessenem Aufwand
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entscheiden kann, sollte sie die Angelegenheit in der
Regel nicht zurickverweisen (vgl. Zusatzpublikation 2,
ARl EPA 2020, Erlauterungen zu Artikel 11 VOBK 2020).
Da die Prifungsabteilung bereits zu einigen Punkten im
Rahmen eines obiter dictum in der angefochtenen
Entscheidung (siehe Punkte 22 ff.) Stellung genommen
hat, kann die Kammer mit angemessenem Aufwand die
Beurteilung dieser Sachfragen durchfihren und

Uberprufen.

Die Kammer verweist die Angelegenheit daher in Ausibung
ihres Ermessens gema&R Artikel 111 (1) Satz 2 EPU nicht

an die erste Instanz zuriuck.

Hauptantrag - Klarheit (Artikel 84 EPU)

Die Prifungsabteilung fihrt an, dass der Anspruch 1
nicht klar sei, weil einerseits eine Sensoreinheit
beansprucht wird, in der der Sensormessaufbau (16) tber
die Verbindungsleitungen (18) mit einer
Auswerteeinrichtung (6) verbindbar ist, andererseits
aber die Auswerteeinrichtung (6) eine Auswerteschaltung
(22) beinhaltet, welche iUber die Verbindungsleitungen
(18) mit der Sensoreinheit (2) verbunden ist. Zudem
werde in Anspruch 5 zusatzlich die Kombination wvon
Sensoreinheit und Auswerteeinrichtung beansprucht (vgl.

obiter dictum zur Entscheidung, Punkte 24 und 25).

Die Beschwerdefilhrerin war der Meinung, dass die
vorgebrachten Klarheitseinwande nicht nachvollziehbar

seien (vgl. Beschwerdebegrindung, Abschnitt VII).

Die Kammer teilt die Auffassung der Prifungsabteilung.
Anspruch 1 ist nicht klar, weil zunachst nur eine
Sensoreinheit beansprucht wird, deren Sensormessaufbau

iber Verbindungsleitungen mit einer Auswerteeinrichtung



- 17 - T 3181/19

verbindbar ist. Im letzten Absatz ist definiert, dass
die Auswerteeinrichtung eine Auswerteschaltung
beinhaltet, welche iber die Verbindungsleitungen mit
der Sensoreinheit verbunden ist. Im weiteren werden
Merkmale der Auswerteeinrichtung definiert, und
angegeben, wie elektrostatische Ladung iber die
Auswerteeinrichtung abgeleitet wird. Daher ist nicht
klar, ob lediglich eine Sensoreinheit beansprucht wird,
oder die Kombination einer Sensoreinheit mit einer

Auswerteeinrichtung.

Ferner ist der abhdngige Anspruch 5 nicht klar, weil
eine Sensier- und Auswertevorrichtung beansprucht wird
mit einer Sensoreinheit nach einem der vorstehenden
Anspriiche. Im Weiteren werden aber Merkmale der
Sensoreinheit (Entladungspfad) erneut definiert, die
bereits fiir die Sensoreinheit in Anspruch 1 definiert
sind. Dariber hinaus werden in Anspruch 5 keine
Merkmale der Auswertevorrichtung definiert. Sollte
Anspruch 1 bereits die Kombination aus Sensoreinheit
und Auswerteeinrichtung beanspruchen, ist nicht klar,

was Anspruch 5 zusatzlich beansprucht.

Hauptantrag - Anspruch 1 - Neuheit und erfinderische
Tatigkeit ausgehend von D1 (Artikel 54 (1) und 56 EPU).

Die Prifungsabteilung war der Meinung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniiber D1 nicht neu sei
bzw. nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe
(vgl. obiter dictum der Entscheidung, Punkte 28

bis 39).

Die Beschwerdefiihrerin war der Ansicht, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 neu sei und auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe (vgl.
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Beschwerdebegrindung, Abschnitte V. und VI.; Schreiben
vom 10. Januar 2019, Abschnitte II. und III.).

Die Kammer ist der Meinung, dass das Dokument D1 die

folgenden Merkmale des Anspruchs 1 offenbart:

Sensoreinheit 8, 9 zum Einbau in ein Kraftfahrzeug oder
Anhanger (vgl. Absatz 0001 oder 0011),

wobei die Sensoreinheit 8, 9 einen Sensormessaufbau 6,
7 zum Sensieren mindestens einer physikalischen GroBe
(vgl. Spalte 2, Zeilen 33 bis 41), ein den
Sensormessaufbau teilweise oder vollstandig umgebendes
Sensorgehause 2 (vgl. Zusammenfassung, Figur 1,
gestrichelt angedeutet) und mindestens zwei
Verbindungsleitungen (23 bis 26) aufweist, wobei der
Sensormessaufbau iUber die Verbindungsleitungen mit
einer Auswerteeinrichtung 10 verbindbar ist und wobei
die Sensoreinheit mit dem Sensorgehduse galvanisch mit
einem leitfd&higen Teil des Kraftfahrzeugs oder
Anhangers verbindbar ist (vgl. Absatz 0016),

wobei die Sensoreinheit 8, 9 einen vorbestimmten
Entladungspfad 100 zwischen dem elektrisch leitenden
Sensorgehdause 2 und einer Verbindungsleitung 23 zum
Abfiihren elektrostatischer Ladung aus dem leitfahigen
Teil des Kraftfahrzeugs aufweist (vgl. Absatz 0017 und
Figur 2),

wobeil der vorbestimmte Entladungspfad als ein
hochohmiger Widerstand 100 zwischen dem Sensorgehduse 2
und einer Verbindungsleitung 24 der Sensoreinheit
ausgebildet ist,

wobeil die Auswerteeinrichtung 10 eine Auswerteschaltung
beinhaltet (vgl. Absatz 0014, "Mikrocomputer"), welche
iber die Verbindungsleitungen mit der Sensoreinheit 8,
9 verbunden ist, wobei die Auswerteeinrichtung 10 dber
eine weitere elektrische Leitung mit dem Fahrzeugrahmen

als Massepotential verbunden ist (vgl. Absatz 0014, in
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der Auswerteeinrichtung ist eine Masseverbindung
vorhanden, mit der auch die Sensoreinheit wverbunden
ist), wobei die elektrostatische Ladung somit aus dem
Teil des Kraftfahrzeugs oder Anhédngers, an dem die
Sensoreinheit befestigt ist, lber die
Verbindungsleitung 24 und der damit verbundenen

Auswerteeinrichtung abgeleitet wird.

Somit sind alle Merkmale der ersten Variante des
Anspruchs 1 aus D1 bekannt und deren Gegenstand erfillt
nicht das Erfordernis der Neuheit gemaRl Artikel 54 (1)
EPU.

Beziiglich der zweiten Variante war die
Priifungsabteilung der Meinung, dass eine leitende
Vergussmasse zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
aus Dokument D7 bekannt sei und es fiir einen Fachmann
naheliegend sei, zu der zweiten Variante zu kommen
(vgl. obiter dictum der Entscheidung, Punkte 32

bis 37).

Die Beschwerdefihrerin hat in ihrem Schreiben vom

10. Januar 2019 unter Abschnitt III. ausgefithrt, dass
das Dokument D7 lediglich die Verwendung einer
Vergussmasse offenbare. Durch Kombination der D1 mit
der D7 konne der Fachmann daher hoéchstens zu der
Erkenntnis gelangen, dass der aus der D1 bekannte
spannungsabhdngige Widerstand 100 auch als Vergussmasse

ausgefihrt werden konne.

Ausgehend von Dokument D1 unterscheidet sich die zweite
Variante vom Stand der Technik dadurch, dass statt dem
spannungsabhdngigen Widerstand 100 eine hochohmige
Vergussmasse zwischen dem Sensorgehduse und der
Verbindungsleitung der Sensoreinheit ausgebildet ist.

Die Vergussmasse hat die gleiche Wirkung wie der
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Widerstand 100 (vgl. Anmeldung, Seite 6, zweiter
Absatz, Schutz der Auswerteeinrichtung). Dem Fachmann
stellt sich somit die objektive technische Aufgabe,
eine alternative Losung zum Schutz vor

elektrostatischen Entladungen zu finden.

Die Kammer teilt die Auffassung der Prifungsabteilung,
dass der Fachmann durch die Kombination der Dokumente
D1 und D7, und insbesondere durch das in D7, Absatz
0102 zitierte Dokument US 6 251 513 (D8) (vgl.

Spalte 2, Zeilen 47 bis 52) dazu angeregt wird, den
spannungsabhangigen Widerstand 100 als Vergussmasse

auszufihren.

Die Kammer ist daher der Meinung, dass die zweite
Alternative durch die Kombination der Dokumente D1 und
D7 nahegelegt ist und nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU beruht.

Hilfsantrag

Die Anspriiche gemaB Hilfsantrag entsprechen weitgehend
den Ansprichen gemall Hauptantrag. Der letzte Absatz des
Anspruchs 1 wurde lediglich nochmals nach dem Merkmal

der ersten Variante eingefigt.

Die Beschwerdefilhrerin erlauterte, dass der beauftragte
Prifer mit Mitteilung gema&R Artikel 94 (3) EPU, datiert
auf den 17. April 2019, behauptet habe, die mit
Schreiben vom 10. Januar 2019 eingereichten Anderungen
bezbgen sich nur auf die zweite Variante des Anspruchs.
Dieser Behauptung sei die Beschwerdefihrerin im
Prifungsverfahren mit ihrer Eingabe vom 5. Juni 2019
entgegengetreten und habe den vorliegenden Anspruch 1
durch eine weitere Zeile optisch so getrennt, dass es

nach ihrer Auffassung unzweifelhaft erkennbar sei, dass
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die neu hinzugefigten Merkmale sich eindeutig auf beide
Varianten des Anspruchs 1 bezdgen. Dieser Anspruchssatz
vom 5. Juni 2019 bleibe daher als Hauptantrag im
Verfahren. Zusatzlich habe die Beschwerdefiihrerin einen
Hilfsantrag eingereicht, der sich dahingehend wvom
Hauptantrag unterscheide, dass die neuen Merkmale des
Hauptantrags nun zusédtzlich direkt zu jeder Variante

des Hauptantrags hinzugefiigt wiirden.

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdefihrerin,
dass der letzte Absatz des Anspruchs 1 gemal
Hauptantrag sich auf beide Varianten des Anspruchs
bezieht. Die Wiederholung dieses letzten Absatzes nach
der ersten Variante &adndert daher den Anspruch 1 nicht
in der Substanz. Die oben genannten Einwadnde beziiglich
Klarheit, Neuheit und erfinderischer Tatigkeit treffen
daher in gleicher Weise auch auf die Anspriche des

Hilfsantrags zu.

Da keiner der eingereichten Antradge den Erfordernissen

des EPU geniigt, ist die Beschwerde zuriickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Der Antrag auf Kostenverteilung wird zurilickgewiesen.

Der Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebiithr wird

zuriickgewiesen.



Die

H.

Geschaftsstellenbeamtin: Der

T 3181/19

Vorsitzende:

R. Bekkering

Jenney

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



