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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Anmelderin hat Beschwerde gegen die Entscheidung
der Prifungsabteilung, die Patentanmeldung

zurickzuweisen, eingelegt.

Dieser Entscheidung war zunadchst eine Stellungnahme des
Europédischen Patentamts (EPA) als Internationale
Recherchenbehdrde vom 17. Januar 2020 (im Folgenden:
"Stellungnahme") vorangegangen, in der u.a. die
Gegenstande der urspringlichen Anspriiche 1, 3-5, 7-9,
11-13, 19, 21 und 23-27 als nicht neu gegeniiber
Dokument D1 (US-A-2017/090031) und jene der Anspriiche
2, 6, 10, 14-18 und 22 als nicht erfinderisch im
Hinblick auf D1 (und allgemeines Fachwissen) befunden

wurden.

Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA wurde
die Anmelderin mit Mitteilung vom 6. Mai 2021 gemaB
Regel 161 (1) EPU aufgefordert, die in der
Stellungnahme aufgezeigten Mangel zu beheben. Mit
Schriftsatz vom 10. Juni 2021 reichte jene u.a.
Uberarbeitete Anspriiche 1-14 ein und setzte sich mit
den Argumenten in der Stellungnahme zu Neuheit und

erfinderischer Tatigkeit gegeniiber D1 auseinander.

In einer Mitteilung der Prifungsabteilung gemal
Artikel 94 (3) EPU vom 2. November 2022 wurde
festgehalten, dass die von der Anmelderin in ihrem
Schriftsatz vom 10. Juni 2020 "vorgebrachten

Argumente... geprift und ... berlicksichtigt" worden
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seien. Zugleich wurde Dokument D4 (US-A-2014/233013) in
das Verfahren eingefiihrt. Samtliche Anspriiche 1-14
seien durch die kombinierte Lehre von D1 und D4

nahegelegt und damit nicht erfinderisch.

V. In der Erwiderung der Anmelderin vom 6. Februar 2023
auf diese Mitteilung wurden die Anspriiche
aufrechterhalten und Gegenargumente zur Stitzung der
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von D1 und in

Kombination mit D4 vorgetragen.

VI. Einen Antrag auf mindliche Verhandlung stellte die

Anmelderin im Laufe des Prifungsverfahrens nicht.

VII. Mit der angefochtenen Entscheidung wurde die Anmeldung
zuriickgewiesen.
VIII. In deren Begriindung wurde der unabhangige Anspruch 1,

der auf eine Vorrichtung zur scannenden
Abstandsermittlung eines Objekts gerichtet ist, als
nicht neu gegeniiber D1 erachtet, unter anderem da die
Offenbarung "... wavelength channels may be in ... a
non-consecutive sequence ..." in D1 das Merkmal "...
simultan eine Mehrzahl von Messsignalen zugefihrt ..."
vorwegnehme. Selbst flir den Fall, dass der Begriff
"non-consecutive sequence" in D1 nicht eindeutig einem
simultanen Zufihren der Mehrzahl von Messsignalen
zugeordnet werden konnte, wlirde Anspruch 1 durch die
kombinierte Lehre von D1 und D4 nahegelegt.

Die gleichen Schlussfolgerungen wurden fiir den
Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs 13 gezogen, der

auf ein Verfahren zur scannenden Abstandsermittlung
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eines Objekts gerichtet ist.

Die abhadngigen Anspriiche wurden auch als entweder nicht

neu oder nicht erfinderisch befunden.

Punkte 14.2 bis 14.4 der angefochtenen Entscheidung

schlieBlich lauten:

14.2 Der obige Einwand gegen Anspruch 1 wurde
bereits in der Stellungnahme zur
internationalen Recherche von der
Priifungsabteilung unter Artikel 54 EPU zu
den Anspriichen (1+25) bzw. (1+25 (letztes
Merkmal)) - d.h. dem Gegenstand des
vorliegenden Anspruchs 1 - erhobenen [sic]
und es wurde dem Anmelder erkldrt, dass
dieser Einwand in seiner Antwort zu
berilicksichtigen ist. Ferner wurde dem
Anmelder mit Bescheid vom 02-11-2022
mitgeteilt, dass der vorliegende Anspruch 1
nicht dem Erfordernis von Artikel 56 EPU
genligt. Die vorliegende Zurilickweisung hat
demnach keinen liberraschenden Effekt fiir den

Anmelder.

14.3 Der Anmelder hat weder versucht die
bestehenden Einwdnde unter Artikel 54 EPU
bzw. Artikel 56 EPU mit Hilfe einer Anderung
auszurdumen bzw. es ist ihm nicht gelungen
die Einwdnde argumentativ zu entkridften, noch

hat er eine miindliche Verhandlung beantragt.
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14.4 Ein weiterer Bescheid wiirde lediglich zu
einer Wiederholung der bestehenden Einwdnde

fiihren.

Die Anmelderin als Beschwerdefihrerin beantragt in
ihrer Beschwerde, die Entscheidung der
Prifungsabteilung aufzuheben und in deren Abanderung
ein Patent gemd@Bl Hauptantrag zu erteilen. Der
Hauptantrag entspricht den am 10. Juni 2021
eingereichten Ansprichen 1-14. Hilfsweise beantragt sie
die Erteilung eines Patents auf der Grundlage eines mit
der Beschwerdebegriindung neu eingereichten

Hilfsantrags.

Sie beantragt zudem die Riuckzahlung der
Beschwerdegebiihr gemaB Regel 103(1) (a) EPU, weil die
angefochtene Entscheidung auf Grinde (zu fehlender
Neuheit und fehlender erfinderischer Tatigkeit)
gestitzt worden sei, zu denen sie sich nicht habe
duBern konnen; zudem habe sich die Entscheidung nicht
mit im Verfahren vorgetragenen Argumenten der

Beschwerdefilhrerin auseinandergesetzt.

Zur Begrindung tragt sie dazu vor, die
Prifungsabteilung habe sich zu den Anspriichen gemal
Hauptantrag nur in der (einzigen) Mitteilung vom

2. November 2022 geduBert. Dort sei kein Einwand wegen
fehlender Neuheit, sondern das Dokument D4 neu in das
Verfahren eingefthrt und der Einwand fehlender
erfinderischer Tatigkeit auf der Grundlage von D1 und
D4 erhoben worden. Die Prifungsabteilung habe den
Einwand fehlender Neuheit gegen die ihr vorliegenden

Anspriche (gegenwartiger Hauptantrag) erstmals in der
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Entscheidung tber die Zurickweisung der Anmeldung
erhoben und damit den Anspruch der Beschwerdefiithrerin
auf rechtliches Gehor verletzt. Dass die Zurlckweisung
hilfsweise mit dem bereits zuvor geltend gemachten
Fehlen einer erfinderischen Tatigkeit auf der Grundlage
der Kombination der Dokumente D1 und D4 begriindet
worden sei, andere daran nichts. AuBerdem - und obwohl
der Einwand fehlender erfinderischer Tatigkeit auf die
gleiche Kombination von Dokumenten gestiitzt gewesen sei
- sei darin gegeniiber der Mitteilung vom

2. November 2022 die objektive Aufgabe neu definiert
worden. Auch dazu habe sich die Beschwerdefiihrerin
nicht duBern kdnnen. Letztlich sei die
Prifungsabteilung in ihrer Entscheidung mit keinem Satz
auf die Argumente der Beschwerdefiithrerin eingegangen,
die sie mit ihrer Erwiderung vom 6. Februar 2023 auf
die Mitteilung vom 2. November 2022 vorgetragen habe.
Die Prifungsabteilung habe damit auch gegen die
Begriindungspflicht gemdB Regel 111(2) EPU verstoRen,
was einen weiteren wesentlichen Verfahrensmangel

darstelle.

Entscheidungsgriunde
Rechtliches Gehor - Vorbemerkungen

1. Entscheidungen des EPA konnen nur auf Grinde gestitzt
werden, zu denen die Beteiligten sich duBern konnten
(rechtliches Gehdr, Artikel 113(1) EPU). Unter Griinden
sind im Sinne dieser Bestimmung diejenigen wesentlichen
tatsdchlichen und rechtlichen Griinde zu verstehen, auf

die sich die Entscheidung stitzt (vgl. Rechtsprechung
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der Beschwerdekammern, 10. Auflage, III-B-2.3.2).

Die Wahrung des rechtlichen Gehdrs erfordert dabei
grundsatzlich, dass Beteiligte sich zu allen
Entscheidungsgriinden vorab &dubern konnen (T 802/97,

Catchword, Grinde 3.).

Die angefochtene Entscheidung beruht auf zwei
unterschiedlichen Grinden: die Prifungsabteilung befand
zum einen, dass die Gegenstande der Anspriiche 1 und 13
nicht neu gegeniiber D1 seien und, zum anderen, auch
nicht erfinderisch gegeniiber einer Kombination wvon D1
und D4.

In Anwendung der oben dargestellten Grundsatze setzt
die Wahrung des rechtlichen Gehors der
Beschwerdefiihrerin voraus, dass sie sowohl mit dem
Einwand fehlender Neuheit als auch mit jenem fehlender
erfinderischer Tatigkeit im Rahmen des
Prifungsverfahrens vor dem EPA konfrontiert wurde und

Gelegenheit hatte, sich diesbeziiglich zu auBern.

Zum Erfordernis des rechtlichen Gehdrs gehdrt zudem
gemaB Regel 111 (2) EPU, dass Entscheidungen des EPA,
die mit Beschwerde angefochten werden kdnnen, zu
begriinden sind. Sie sollen dabei nicht nur eine
Begriindung enthalten, die in logischer Kette die
vorgebrachten wesentlichen Argumente darlegt, auf denen
die Entscheidung basiert, sondern sich auch mit den
relevanten Argumenten der Parteien auseinandersetzen
(vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, III-
B-2.4.1, T 70/02, Grinde 7; T 246/08, Griunde 2). Nur
anhand einer derart vollstandigen Begriindung kann
Uberprift werden, ob der Vortrag einer Partei
tatsdchlich beriicksichtigt wurde, so dass die

Erfordernisse des Artikels 113(1) EPU erfiillt sind.
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Rechtliches Gehdr - Neuheit gegeniiber Dokument D1

6. Nach stédndiger Praxis vor dem EPA gilt der vorlaufige
internationale Priifungsbericht (IPER) des EPA als
Gutachten flir die Priifung in der regionalen Phase
(siehe Richtlinien fir die Prifung vor dem EPA, E-IX,
4.3.3). Damit dessen Inhalt in der anschlieBenden
Priifung bertcksichtigt werden kann, muss sich die
Prifungsabteilung dabei aber grundsatzlich auf ihn

stitzen.

7. Im vorliegenden Fall enthdlt die (einzige inhaltliche)
Mitteilung der Priifungsabteilung vom 2. November 2022
keinen Verweis auf den IPER oder die Stellungnahme.
Lediglich auf die in Auseinandersetzung mit der
Stellungnahme iberreichte Eingabe der
Beschwerdefihrerin vom 10. Juni 2021 wird insoweit
kursorisch verwiesen: die darin enthaltenen Argumente

seien "geprift ... und berilicksichtigt" worden.

8. Die Ausfiihrungen der Priifungsabteilung unter Punkt 14.2
der angefochtenen Entscheidung, der Einwand fehlender
Neuheit gegen Anspruch 1 sei bereits von der
Priifungsabteilung in der Stellungnahme zum
urspringlichen Anspruch 25 erhoben worden, greift daher
zu kurz. Ungeachtet der Tatsache, dass sich der Einwand
in der Stellungnahme auf die urspringlichen und nicht
auf die vorliegenden Anspriiche bezieht, wurde die
Stellungnahme von der internationalen Recherchebehorde
verfasst und nicht, wie argumentiert, wvon der in der
europadischen Phase zustandigen Prifungsabteilung.
AuBerdem wurde der Einwand im Priifungsverfahren nicht
aufrechterhalten, womit die Beschwerdefiihrerin davon
ausgehen durfte, dass er durch die mit ihrem

Schriftsatz vom 10. Juni 2021 vorgelegten neuen
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Anspriche gegenstandslos geworden war (vgl. T 70/02,
Grinde 4.2.4).

Auf der Grundlage der von der Beschwerdefiihrerin
vorgenommenen Anderungen in Anspruch 1 und der von ihr
vorgetragenen Argumente gelangte die Prifungsabteilung
in ihrer Mitteilung vom 2. November 2022 zum Schluss,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich vom Stand der
Technik in naheliegender Weise ergdbe. Zu jenem
Zeitpunkt musste die Beschwerdefihrerin davon ausgehen,
dass die Anderungen in Anspruch 1 zusammen mit den von
ihr vorgetragenen Argumenten zur Neuheitsfrage die
Prifungsabteilung tlberzeugt hatten, da diese ihre
urspringliche Auffassung zur Neuheit revidiert und
aufgrund der von ihr identifizierten
Unterscheidungsmerkmale gegeniiber dem urspriinglich als
neuheitsschadlich erachteten Dokument D1 nun einen
Einwand der fehlenden erfinderischen Tatigkeit erhoben
hatte.

Der explizite Einwand mangelnder Neuheit des
Vorrichtungsanspruchs 1 und des Verfahrensanspruchs 13,
jeweils im Hinblick auf Dokument D1, wurde erstmals von
der Prifungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
erhoben, und nicht schon wahrend des
Prifungsverfahrens, sohin ohne der Beschwerdefiihrerin

vorab Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Die Schlussfolgerung der Prifungsabteilung, dass der
Gegenstand der Anspriche 1 und 13 (nach wie vor) nicht
neu gegeniber D1 sei, steht sohin insbesondere mit der
in der Mitteilung vom 2. November 2022 vorgetragenen
Auffassung in Widerspruch und war im Hinblick auf den
Verfahrensablauf fir die Beschwerdefihrerin

Uberraschend.
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Dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar
(Artikel 113(1) EPU). Schon vor diesem Hintergrund kann

die angefochtene Entscheidung keinen Bestand haben.

Rechtliches Gehdor - Erfinderische Tdtigkeit im Hinblick auf die

Kombination von D1 und D4

13.

14.

15.

Der Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit gegen
Anspriiche 1 und 13 wurde - wie gezeigt - zum ersten Mal
mit der Mitteilung vom 2. November 2022 erhoben.
Basierend auf den von der Beschwerdefihrerin im
kennzeichnenden Teil hinzugefiigten Merkmalen, dass die
dispersive Scan-Einrichtung dazu eingerichtet ist,
simultan eine Mehrzahl von Messsignalen zugefihrt zu
bekommen, und dass sich diese Messsignale in ihrem
zeitabhangigen Frequenzverlauf voneinander
unterscheiden, erachtete die Priifungsabteilung den
Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht erfinderisch, im
Hinblick auf die Kombination von D1 und D4. Das Gleiche
gelte fir Verfahrensanspruch 13, der sich von Anspruch
1 nur durch die Art des Anspruchs unterscheide:

Verfahrensanspruch gegeniiber Vorrichtungsanspruch.

Bezugnehmend auf den ersten Absatz auf Seite 4 der
Beschreibung, demzufolge eine Aufgabe der Erfindung
darin liegt, eine genaue, zuverladssige und vor allem
schnelle Abstandsmessung zu ermdglichen, sah die
Priifungsabteilung in ihrer Mitteilung die objektive
Aufgabe der Erfindung darin, die sequenziellen
Messungen der D1 schneller ausfithren zu kénnen. Eine
Losung fliur diese Aufgabe hdtte die Fachperson in

Dokument D4 gefunden.

In der angefochtenen Entscheidung wurde die objektive

Aufgabe demgegeniiber neu definiert, wie von der
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Beschwerdefilhrerin zutreffend bemangelt. Ausgehend von
Dokument D1 hatte die Fachperson demnach vor der
objektiven Aufgabe gestanden, die gesamte Sendeleistung
bzw. die gesamte Empfangsleistung des Systems zu
erhdhen. Ob und inwiefern die neu formulierte Aufgabe
mit der in der Mitteilung formulierten (vormaligen)
Aufgabe oder mit den Argumenten der Anmelderin
zusammenhangt, wurde nicht thematisiert. Ein direkter
(impliziter) Zusammenhang zwischen den beiden
objektiven Aufgaben ist auch nicht ersichtlich. Wie
beispielsweise in der Entscheidung T 763/07 betont
wurde, impliziert das Recht auf rechtliches Gehdr, dass
alle relevanten Grinde und Argumente in der
schriftlichen Begriindung zu bericksichtigen sind. Dies
gilt auch flir die Bericksichtigung der Tatsachen und
Argumente, die ein Anmelder zur Stitzung seines
Anliegens vorbringt (vgl. T 763/04, Grinde 4.3). Im
vorliegenden Fall ist auch kein Zusammenhang zwischen
dieser neu formulierten Aufgabe und den von der
Beschwerdefiithrerin in ihrer Erwiderung auf die
Mitteilung der Prifungsabteilung angesprochenen
Aufgaben ersichtlich, etwa dass Messungen schneller
ausgefiihrt oder das Signal-Rausch-Verhdltnis im System

verbessert werden konnten.

Die neue Begriindung, warum die Fachperson ausgehend von
D1 die Lehre von D4 berilicksichtigt hatte und somit zur
beanspruchten Vorrichtung gelangt ware, weicht somit in
einem wesentlichen Punkt von der in der Mitteilung vom
2. November 2022 dargestellten Begriindung ab. Die der
Entscheidung zugrundeliegende neu formulierte Aufgabe
spielt eine wesentliche Rolle in der Aufgabe-Losungs-
Analyse, indem sie in der Folge bestimmt, ob und
welchen Stand der Technik zur Losung der Aufgabe
berilicksichtigt und herangezogen wird; auch dazu konnte

die Beschwerdefithrerin nicht vortragen.
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Die Beschwerdefiihrerin wurde daher auch insoweit mit
neuem Vorbringen konfrontiert, zu dem sie sich nicht
aubern konnte). Dies stellt einen weiteren wesentlichen
Verfahrensmangel dar (Artikel 113 EPU).

Rechtliches Gehér - Begriindung (Regel 111 (2) EPU)

18.

19.

20.

Die Begrindung fiir die Zuriickweisung der Anmeldung
(Seite 4 der Entscheidung, ab dem zweiten vollstadndigen
Absatz: Selbst filir den Fall...) besteht aus einer
knappen, aber an sich logischen Kette von Argumenten.
Ausgehend von Dokument D1 hatte die Fachperson demnach
zur Losung der Aufgabe, die Gesamtsendeleistung bzw.
Gesamtempfangsleistung des Systems von D1 erhdhen zu
kénnen, die Losung in D4 gefunden, und somit die "non-
consecutive sequence" aus D1 im Lichte der D4 als
Simultanbetrieb der Mehrzahl von Messsignalen
angestrebt. Dies entspreche der beanspruchten
Erfindung, die daher auf keiner erfinderischen
Tatigkeit beruhe. Das Gleiche gelte fir den

entsprechenden Verfahrensanspruch 13.

Eine Entscheidungsbegriindung kann aber nur dann
vollstandig sein, wenn sie sich zusatzlich zu der
nachvollziehbaren Abfolge von Argumenten, auf die sie
sich stitzt, mit den relevanten Gegenargumenten der

unterlegenen Partei auseinandersetzt.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdefilhrerin in
ihrer Erwiderung vom 6. Februar 2023 auf den Einwand
der Prifungsabteilung, dass der Gegenstand der
Anspriche 1 und 13 nicht erfinderisch gegeniiber einer
Kombination von D1 mit D4 sei (Mitteilung wvom

2. November 2022), Argumente vorgetragen, denen zufolge

die Fachperson Dokument D4 nicht in Betracht gezogen



21.

22.

23.

24.

- 12 - T 0868/24

hatte. Nach Auffassung der Beschwerdefithrerin hatte die
Fachperson aufgrund der grundsatzlichen technischen
Inkompatibilitdt das Dokument D4 nicht mit dem Dokument

D1 kombiniert.

Mit diesen Argumenten der Beschwerdefithrerin hat sich
die Prifungsabteilung in der Begrindung ihrer
Entscheidung, wie von jener ebenfalls zutreffend

moniert, nicht auseinandergesetzt.

Die Prifungsabteilung ist zwar nicht verpflichtet, sich
mit jedem einzelnen Argument der Beschwerdefilthrerin
auseinanderzusetzen. Sie muss aber zu den fir die
Entscheidung relevanten Streitpunkten Stellung nehmen
und darlegen, warum deren Vorbringen insgesamt als
nicht als tberzeugend angesehen wird vgl. R 19/10,
Grinde 6.2; T 1557/07, Grinde 2.6; T 70/02, Grunde 7;

T 763/04, Grinde 4.3).

Die Tatsache, dass der neu formulierte Einwand der
fehlenden erfinderischen Tatigkeit weiterhin auf die
Kombination von D1 mit D4 gestiitzt war, andert daran
nichts. Die Entscheidung hatte sich mit den
wesentlichen Argumenten hinsichtlich der behaupteten
Inkompatibilitadt von D4 und D1 auseinandersetzen
mussen. Die neue Definition der Aufgabe in der
Entscheidung gegeniiber der Definition in der Mitteilung
vom 2. November 2022 andert daran ebenfalls nichts, da
das Argument hinsichtlich Inkompatibilitadt unabhangig
von der Definition der zu ldsenden Aufgabe fir die
Relevanz von Dokument D4 im Rahmen der erfinderischen

Tatigkeit von Bedeutung ist.

Auch auf das Argument, dass die Kombination von D1 mit

D4 nicht zum beanspruchten Gegenstand fihren konne,
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hatte die Prifungsabteilung in ihrer Entscheidung

eingehen missen.

25. Auch in diesem Hinsicht liegt ein weiterer wesentlicher
Verfahrensmangel vor.

Zusammenfassung

26. Das rechtliche Gehdr (Artikel 113(1) EPU) der
Beschwerdefihrerin wurde verletzt, was die Rickzahlung
der Beschwerdegebiihr rechtfertigt (Regel 103 (1) (a)
EPU) .

27. Die Angelegenheit ist zur Behebung der aufgezeigten

Mangel und zur neuerlichen Entscheidung unter Wahrung
des rechtlichen Gehérs der Beschwerdefihrerin an die

Prifungsabteilung zurilickzuverweisen (Artikel 11 VORBK) .



T 0868/24

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur neuerlichen

Entscheidung an die Prifungsabteilung zurilickverwiesen.

Die Beschwerdegebiihr wird zurlickgezahlt.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



