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Sachverhalt und Antréage
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I n ei ner mindlichen Verhandl ung vom 4. Juni 1996

ent schi ed di e Ei nspruchsabteilung tUber zwei Ei nspriiche
gegen das europdi sche Patent Nr. 0 414 005. Sie kam zu
dem Ergebni s, dald unter Beriucksichtigung der von der
Pat ent i nhaberin i m Ei nspruchsverfahren vorgenomenen
Anderungen das genannte Patent den Erfordernissen des
Uber ei nkommens geniige.

Unt er Hervor hebung der in der mindlichen Verhandl ung
vor genomrenen Ei nf tgungen | autet der geltende Anspruch 1
wi e folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen
Leitung, mt welchem auf eine einen elektrischen Leiter
ent hal tende Seel e ei ne Urhil | ung aus ei nem ver net zbar en
| soliermaterial aufgebracht wird und mt welchemdie

Lei tung anschliefRend zur Vernetzung des Isoliermaterials
i m kontinuierlichen Durchlauf durch eine Heizzone
gezogen wi rd, dadurch gekennzei chnet,

- dal zunachst m ndestens zwei derartige Leitungen (13,
14) mt ihren Urhdl lungen (11, 12) in direkten
Kont akt m t ei nander gebracht und dadurch entl ang
einer Mantellinie |eicht |dsbar kontinuierlich

m t ei nander ver bunden wer den

- dalR die Leitungen (13, 14) dann genei nsam durch die
Hei zzone (5) gezogen werden und

- dal die Leitungen (13, 14) vor ihrer
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Wei t erver ar bei tung vonei nander getrennt werden.”

Weitere Anspriche 2 bis 5 sind vom Anspruch 1 abhéngi g.

Neben der Figur 2 wurden in der mindlichen Verhandl ung
Ausf ihrungen in der Beschrei bung gestrichen, die sich
auf di e Verbi ndung der Umhil I ungen bereits beim

Auf bringen dersel ben i m Spritzkopf und auf die
Anbringung ei nes sehr kurzen und material armen St eges
zwi schen den bei den Unmhil | ungen bezi ehen.

In der schriftlich abgefal3ten Entschei dung vom 28. Jun
1996 wird in den Entschei dungsgrinden in Ubereinstimmng
mt dem Protokol | uber die mindliche Verhandl ung
festgestellt, dall beide Ei nsprechende, also auch die

j et zi ge Beschwerdef Uhrerin Sienmens (Ei nsprechende 02)
Bedenken bezlglich der Klarheit des geéanderten

Anspruchs 1 &aulerten. Die jetzige Beschwerdefihrerin hat
i m Zusanmenhang mt demneu in den Anspruch 1

ei ngef thrten Wort "derartige" darauf hingew esen, dal3
gemall den Patentunterl agen schliel3lich nicht die bereits
fertigen Leitungen nochmals zur Vernetzung in die

Hei zzone gef dhrt wirden.
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Zu di esen Ei nwanden hat di e Ei nspruchsabteil ung

| edi glich bemerkt, dall mangel nde Kl arheit kein

Ei nspruchsgrund sei. Genmal3 der angegriffenen

Ent schei dung habe di e Einsprechende 01 i hren Antrag auf
W derruf des Patents in geanderter Form wegen nangel nder
erfinderischer Tatigkeit mt keinem Wrt begrindet, also
still schwei gend Antrag auf Entschei dung nach Aktenl age
gestellt. D e Einsprechende 02 habe trotz Bedenken

hi nsi chtlich der ausreichenden erfinderischen Tatigkeit
kei nen Antrag formuliert, sondern auf ihre Schriftséatze
verw esen. Ausweislich des Protokolls der mindlichen

Ver handl ung hielt die Einsprechende 02 die Neuheit des
CGegenst ands des geanderten Anspruchs 1 zwar fur gegeben,
j edoch sei das nunnmehr beanspruchte Verfahren
nahel i egend, da es eine jedem Fachmann bekannte

Al ternative zur stegartigen Verbindung der Leitungen
darstelle. D e Nennung ei nes Dokunments im Hi nblick auf
das i m neuen Anspruch 1 angegebene Verfahren sei der

Ei nsprechenden jedoch nicht nbglich.

Di e Einsprechende 01 hat ihren am 23. Juni 1994

ei ngel egten Ei nspruch gegen das erteilte Patent in

sei nem gesanten Unfang gerichtet. D e Einsprechende 02
hat am 8. Juli 1994 gegen den Gegenstand des Patents im
Unf ange al |l er Patentanspriche 1 bis 5 ei ngesprochen. Zur
Begr tndung wurde die Nichterfillung der Bestinmungen
nach Artikel 52 (1) in Verbindung mt den Artikeln 54
und 56 EPU unter Beriicksichtigung des in den

Ei nspruchsschriftsatzen genannten Stands der Techni k und
ei ner gel tendgemacht en of f enkundi gen Vor benut zung
angegeben. Di e Einsprechende 02 hat in ihrer Ei nspruchs-
begr indung (siehe Seite 4, zweiter Abschnitt)

i nsbesonder e darauf hingewi esen, dall unter Berlck-
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si chtigung des fachmanni schen Verstandni sses der GB-B-
1 012 562 (Figur d)) in Ubereinstinmmng nit den

Mer krmal en des erteilten Anspruchs 1 des vorliegenden
Patents ein Verfahren zur Herstellung einer elektrischen
Lei tung zu entnehnmen sei, das einerseits die Merkmal e
des Oberbegriffs des erteilten Patentanspruchs 1

auf wei se und bei dem dar tber hi naus genmal3 den

kennzei chnenden Mer kmal en m ndestens zwei Leitungen mt
i hren Unmhil | ungen entlang einer Mantellinie |eicht

| 6sbar kontinuierlich verbunden wirden "(namich durch
den Extrusionsprozel3)", bei dem die Leitungen dann

genei nsam durch di e Hei zzone gezogen wirden und bei dem
di e Leitungen vor ihrer weiteren Verarbeitung

vonei nander getrennt wirden.

Gegen di e Entschei dung der Einspruchsabteilung hat die
Ei nsprechende 02 Beschwerde eingelegt. Sie macht hierzu
i nsbesondere geltend, dal di e Beschwerdegegnerin

(Pat enti nhaberin) innerhalb der von der

Ei nspruchsabt ei | ung gesetzten Frist kei ne neuen
Unt erl agen ei ngerei cht habe. Erst nachdem di e
Beschwer def ihrerin in der mindlichen Verhandl ung auf die
Ausf Uhrungen in Spalte 3, Zeilen 10 bis 21 der
Patentschrift - we erteilt - zum Verstandnis dessen

hi ngewi esen habe, wel cher techni scher Sachverhalt unter
den Wortl aut des erteilten Patentanspruchs 1 falle, sei
di e Rel evanz der Druckschrift GB-B-1 012 562 erkannt
wor den. Darauf hin habe di e Patentinhaberin einen neuen
Pat ent anspruch 1 eingereicht, der sich vomerteilten
Pat ent anspruch 1 u. a. dadurch unterscheide, dalR ein
neues Merkmal bezlglich der leicht | 6sbaren seitlichen

Ver bi ndung der Umhidl I ungen (vgl. Spalte 4, Zeile 19 der
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Patentschrift) in den Anspruch aufgenomren wurde. D eses
neue Merkmal sei in keinemder erteilten Patent-
anspriche 2 bis 5 enthalten, sondern der Beschrei bung
ent nommen. Bei dieser Sachlage hatte die Einspruchs-
abt ei | ung di e Anderung des Patentanspruchs 1 wegen
verspateter Vorlage nicht zul assen missen. Dennoch habe
si e dies zugunsten der Patentinhaberin erlaubt, wahrend
si e eine verspatete Eingabe der Ei nsprechenden 01 ni cht
zulielB. In der Stellungnahme zum gednderten Patent -
anspruch 1 habe di e Beschwerdef threrin ausgefuhrt, dal -
da di e Patentinhaberin innerhalb der von der

Ei nspruchsabtei l ung gesetzten Frist keinen Schriftsatz
mt einemhilfsweise formulierten Patentanspruch 1

vor gel egt habe - nicht abzusehen gewesen sei, dal3 die
Pat ent i nhaberin den Patentanspruch 1 in der erfolgten
Wei se ei nschranken wirde. Daher hatten sich die

Ei nsprechenden auf einen derart gednderten Patent-
anspruch 1 auch nicht vorbereiten konnen. Es sei deshalb
auch nicht nbglich gewesen, in der nmindlichen

Ver handl ung Druckschriften vorzul egen, welche die mt
dem neuen Merkmal beschriebenen MalRnahnen al s bekannt
nachwei sen wirden; i m ubrigen gehore di ese MalBhahne zum
al | genei nen Fachw ssen. | n dieser Phase der nindlichen
Ver handl ung hatte der Vorsitzende von sich aus die

Ver handl ung abbrechen oder schlielRen nmissen, um den

Ei nsprechenden Gel egenheit zu geben, die mt dem neuen
Mer kmal beschri ebenen MalRnahmen al s druckschriftlich
bekannt zu bel egen und dar zul egen, dal3 di e Anwendung

di eser MalBnahnen i m Zusamenhang mt den ubrigen

Mer kmal en des Pat entanspruchs 1 fir den Fachmann

nahegel egen hatten. Der Vorsitzende habe dies nicht
getan und damt dem Anspruch der Ei nsprechenden auf
rechtliches Gehér nicht Geniige getan (Artikel 113 EPU).
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| m ubri gen habe di e Einspruchsabteilung bei der Anderung
der Unterlagen die Vorschriften des Artikels 102 (3) EPU
in Verbindung mt den Regeln 27 b), 29 (1) a) und b),

36 (1) und 6l1a EPU nicht beriicksichtigt und sich in der
Ent schei dungsbegrindung mt der vorgenannten britischen
Patentschrift nicht kritisch ausei nandergesetzt. Es sei
deshal b erforderlich, die Angel egenheit zur weiteren
Prufung an die Einspruchsabteilung zurickzuverwei sen und

dann angenessen, die Beschwerdegebihr zurickzuzahl en.

H | f swei se beantragt di e Beschwerdefihrerin, das Patent
zu wi derrufen, da die Einspruchsabteilung tber die

vor genomrenen Anderungen, insbesondere das Wrt
"derartige" im Patentanspruch 1 und die Anderungen in
Spalte 3, Zeilen 15 bis 22, sow e die Streichung der
Figur 2 in einer gegen die Vorschriften des

Artikels 123 (2) und (3) EPU verstoRenden Wi se

ent schi eden habe. Durch di ese Anderungen bekonme das
erste Merkmal des kennzei chnenden Teils des

Pat ent anspruchs 1 eine vollig andere Bedeutung al s

bi sher. Ein Patentanspruch 1 ohne die Einfigung
"derartige" sei imubrigen imH nblick auf zahlreiche
wei tere genannte Druckschriften mangel s erfinderischer
Tati gkeit seines Gegenstands nicht gewahrbar. D e
Beschwer def threrin w es darauf hin, dalR die

Pat enti nhaberin gegen di e Zw schenent schei dung der

Ei nspruchsabt ei |l ung kei ne Beschwer de ei ngel egt habe und
denrzufol ge nicht berechtigt sei, einen Antrag beziglich
der auf die Beschwerde zu treffenden Entschei dung zu
stell en, da die Regel 64 EPU vorsehe, daR (allein) der
Beschwer def ihrer mt der Beschwerdeschrift einen Antrag
stellen misse und die Beteiligten genald

Artikel 110 (2) EPU lediglich die Mglichkeit zur
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Ei nrei chung ei ner Stellungnahnme hatten. D e Beschwerde-
kamer entscheide gemaB Artikel 111 (1) EPU lediglich
uber di e Beschwerde, nicht aber uber Antré&ge von

Betei |l igten.

VI11. D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) brachte zum
Ausdruck, daR die vorgenommenen Anderungen des
Pat ent anspruchs 1 lediglich der Klarstellung des
Pat ent begehrens di enten, aber kein neues Patentbegehren
schafften. Di e Ei nsprechenden mif3ten auf den
kl argestel lten Patentanspruch 1 vorbereitet gewesen
sein. Der Antrag, die Angel egenheit an die Ei nspruchs-
abt ei l ung zuruckzuverwei sen, entbehre daher jeder
Gundl age. Di e von der Beschwerdefihrerin erkannte
ander e Bedeutung des Patentanspruchs 1 sei technisch
unsinni g, da sie gerade das einschlielBen wirde, was
durch die Erfindung verm eden werden solle. I mubrigen
sei das beanspruchte Verfahren gegentber dem Stand der
Techni k erfinderisch. Da die drei verspatet genannten
Druckschriften bereits vomTitel her nicht rel evant
seien, sollten diese fur das Verfahren nicht zugel assen

wer den.

I X. Di e Beschwerdefihrerin beantragt, die Zw schen-

ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung aufzuheben und

1. die Angel egenheit zur weiteren Prifung des Ei nspruchs
an die Einspruchsabteilung zurickzuverwei sen und die

Beschwer degebuhr zuridckzuzahl en, oder hilfsweise

2. festzustellen, daR das Patent im Unfang der geltenden
Pat ent spriche 1 bis 5 nicht den Erfordernissen des

Uber ei nkomrens geniigt, und denezufol ge das Patent zu
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wi der r uf en.

X. D e Beschwer degegnerin beantragt, die Beschwerde gegen
di e Zwi schenent schei dung zur ickzuwei sen und das Pat ent
mt den in der Zw schenentschei dung auf gef dhrten
Unt er | agen auf recht zuer hal t en.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Berucksichtigung der wédhrend der mundlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung eingereichten Anderungen der
Unterlagen

2.1 In der erteilten Fassung sind der Patentschrift fiar die
Dur chf thrung des Anspruchsnerkmal s "dall zunachst
m ndestens zwei Leitungen mt ihren Urhill ungen entl ang
einer Mantellinie leicht | 6sbar kontinuierlich
m t ei nander ver bunden werden" verschi edene Varianten zu

ent nehnmen, namich:
a) Verbindung bereits bei m Auf bri ngen der Unmhil | ungen
bzw. im Spritzkopf (vgl. Spalte 2, Zeilen 12 bis 15

und Spalte 3, Zeilen 15 bis 18),

b) Verbi ndung sofort nach der Aufbringung der
Urhdl | ungen (vgl. Spalte 2, Zeilen 12 bis 15), und

c) Verbindung kurz nach dem Spritzkopf (vgl. Spalte 3,
Zeilen 15 bis 18).
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Wahrend sich die Einsprechende 02 bereits in ihrem

Ei nspruchsschriftsatz (vgl. Seite 4, zweiter Abschnitt)
auf di e Losungsvariante a) (Verbindung "durch den

Ext rusi onsprozel3") bezog, verteidigte die Patent-

i nhaberin ihr Patent in ihrer Einspruchserw derung vom
13. Oktober 1994 (vgl. Seite 2, zweiter Abschnitt) mt
der LoOsungsvariante b). Anscheinend war sich die

Pat ent i nhaberin der durch di e Beschrei bung gegebenen
Losungsvari ante a) zunachst nicht bewlt.

Erst nachdemin der mindlichen Verhandl ung von den

Ei nsprechenden bzw. der Ei nspruchsabteilung auf die die
Losungsvari ante a) stutzende Beschrei bung Spalte 3,
Zeilen 10 bis 22 hingew esen wurde, versuchte die

Pat ent i nhaberin diese Variante durch eine Anderung des
Pat ent anspruchs 1 und der Beschrei bung vom Schut zberei ch
auszuschl i eBen, al so das Patent entgegen der Auffassung
der Patentinhaberin (vgl. Abschnitt VIII, oben) in
geandertem Unf ang wei terzuverfol gen

Auf grund der jeweiligen Argunentationen im Ei nspruchs-
verfahren und des Inhalts der Patentbeschrei bung hatten
sich alle Beteiligten der oben genannten LOsungs-

vari anten bewul3t sein missen. Sie hatten mthin die

Cel egenheit, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten.
Cobwohl der Schut zberei ch des europdai schen Patents durch
den Inhalt der Patentanspriche bestimt ist, sind genald
Artikel 69 EPU di e Beschrei bung und di e Zei chnungen zur
Ausl egung der Pat entanspriche heranzuzi ehen. D e wahrend
der mindl i chen Verhandl ung beantragten Anderungen trugen
somt lediglich vorgebrachten Argunenten Rechnung. Im

Rahmen des Ernessensspi el raunes der entschei denden
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| nstanz konnen i nsbesondere wahrend der mindlichen

Ver handl ung ei ngereichte Unterlagen, u. a. auch

Pat ent anspr iiche, beritcksichti gt werden, wenn damt

Ei nwdnden der entschei denden Instanz bzw. der

Ei nsprechenden Rechnung getragen wird, oder wenn die
Unt er | agen ei ndeuti g gewahrbar sind. Unerwinschte

Ver f ahr ensver zégerungen sol | ten dabei jedoch verm eden
wer den; vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekanmern des
Eur opéi schen Pat entantes", 1996, Abschnitt 12. 3.1,

i nsbesondere auch die auf Seite 395 diskutierte, nicht
veroffentlichte Entscheidung T 626/90. Diese fur das
Beschwer dever f ahren angewandt en G undséatze gelten
ebenfalls fir das Einspruchsverfahren. Genmal3 dem

Prot okol I der mindlichen Verhandl ung und der

angef ocht enen Ent schei dung wurde wahrend der nundlichen
Ver handl ung von den Ei nsprechenden auch kein Antrag auf
Ni cht zul assung der verspatet eingereichten Unterl agen
unter H nweis auf Mingel oder auf die Ei nraunung ei ner
wei t eren Recherchenniglichkeit gestellt. D esbeziglich
i st daher keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches

Gehor festzustell en.

Von bei den Ei nsprechenden wurde jedoch schon wahrend der
mindl i chen Ver handl ung di e mangel nde Kl arheit der

Ei nf tgung "derartige" in den Anspruch 1 beanstandet. Von
der Ei nsprechenden 02 wurde i mH nblick auf diese

Ander ung darauf hi ngewi esen, daR schlieRlich nicht die
bereits fertigen Leitungen nochmals zur Vernetzung in
di e Hei zzone gefihrt wirden. Es ist davon auszugehen,
dalR bei de Ei nsprechenden ihre schriftlichen Antrage auf
W derruf des Patents wegen mangel nder erfinderischer

Tati gkeit aufrechterhalten haben.
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Zu dem Ei nwand "mangel nde Kl arheit" hat die

Ei nspruchsabtei lung i n der angefochtenen Entschei dung
(vgl. Absatz 5 der Entschei dungsgrinde) |ediglich
festgestellt, dall "Klarheit keinen Ei nspruchsgrund
darstellt". Der angefochtenen Entschei dung sind darldber
hi naus kei nerl ei Ausf Uhrungen dar idber entnehnbar, ob
nach Auffassung der Ei nspruchsabteilung di e geanderten
Unterl agen die Erfordernisse des Artikels 84 EPU oder

di ej eni gen des Artikels 123 (2) und (3) EPU erfillen.
Jedoch sind Anderungen der Anspriiche oder anderer Teile
ei nes Patents, die imEinspruchsverfahren vorgenomen
wer den, gendR Artikel 102 (3) EPU in vol |l em Unfang auf
die Erfullung der Erfordernisse des EPU zu prifen; vgl
Ent schei dung G 9/91 (ABlI. EPA 1993, 408), ziff. 19,

T 301/87 (ABlI. EPA 1990, 335), insbesondere Ziffer 3.5,
und Richtlinien fur die Prifung i mEuropai schen
Patentant, Teil DV, 6.2. D e fehlende sachliche

Ausei nander set zung der Ei nspruchsabteilung in der

angef ocht enen Ent schei dung mt den Ei nwdnden der

Ei nsprechenden beziglich "mangel nde Kl arheit" der
gednderten Unterlagen stellt unter diesen Unrstanden

ei nen Verstol3 gegen den al |l genei nen Verfahrensgrundsatz
der Gewahrung rechtlichen Gehors dar (Art. 125 EPU)

Sel bst ohne di ese Ei nwande der Ei nsprechenden héatte die
Ei nspruchsabt ei |l ung nach Artikel 102 (3) EPU die

Ander ungen der Unterlagen von Ants wegen auf die
Erfullung der Erfordernisse des Artikels 84 sow e

derj eni gen gemaR Artikel 123 (2) und (3) EPU prifen
missen. Di e fehl ende di esbeziigli che Ausei nander set zung
mt den Anderungen ist als wesentlicher Verfahrensmangel

zu werten.

Di eser Verfahrensmangel erfordert die Auf hebung der
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angef ocht enen Ent schei dung und di e Zurickverwei sung der
Sache an die Einspruchsabteilung (Artikel 111 EPU und
Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammern, Artikel 10).

4. Da der Beschwerde der Ei nsprechenden 02 wegen ei nes
wesent | i chen Verfahrensmangel s i m Ergebni s stattgegeben
wird und es nach Ansicht der Kamrer unter den gegebenen
Urst anden der Billigkeit entspricht, wird genmald Regel 67
EPU di e Riuckzahl ung der Beschwer degebiihr an die
Ei nsprechende 02 angeordnet.

5. H nsichtlich der in der Eingabe der Beschwerdefuhrerin
(Ei nsprechende 02) gedulRerten Auffassung, dal die
Pat enti nhaberin nicht berechtigt sei, einen Antrag
bezuglich der auf die Beschwerde zu treffenden
Ent schei dung zu stellen, ist festzustellen, dall alle am
Ei nspruchsverfahren Beteiligten gemdalR Artikel 107 EPU
Ver f ahrensbeteiligte i m Beschwerdeverfahren sind und
i hnen di e entsprechenden Verfahrensrechte zustehen, wozu
auch die Stellung von Antragen gehort.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

wei t eren Entschei dung zurtckverw esen.
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3. D e Riuckzahl ung der von der Ei nsprechenden 02
entrichteten Beschwerdegeblihr w rd angeordnet.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl W J. L. \Weeler
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