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Ent schei dung der Prifungsabteilung des

Eur opai schen Patentants, die am

17. Septenmber 1998 zur Post gegeben wurde
und mt der die europai sche Patentannel dung
Nr. 92 921 068.0 aufgrund des Artikels

97 (1) EPU zuriickgew esen worden ist.
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Sachverhalt und Antréage

1803.D

D e unter Beanspruchung der Prioritéat der deutschen

Pat ent annmel dung P 41 33 701.8 vom 11. Cktober 1991 am

5. Oktober 1992 eingereichte europdai sche Pat entannel dung
Nr. 92 921 068.0 (internationale Veroffentlichungsnumrer
WD 93/07467) wurde von der Prifungsabteil ung

zur ickgew esen

Di e Priufungsabteilung, die die Gewdhrbarkeit der

ei nzi gen unabhangi gen Anspriche 1 und 7 nicht

angezwei felt hatte, begrindete di e Zurickwei sung damt,
dalR der Gegenstand der auf den unabhangi gen Anspruch 7
rickbezogenen Anspriuche 9, 15 und 25, der in den
prioritatsbegrindenden Unterlagen nicht enthalten sei
und daher di e beanspruchte Prioritéat nicht geniefe, im
Hinblick auf die imPrioritéatsintervall vom Annel der
sel bst veroffentlichte Druckschrift

D1: S. Bauercker et al. "Durchfihrbarkeitsstudie zur
Techni k der spurenanal yti schen Besti mmung von
Acet al dehyd mt dem D odenl aserspektroneter - ein
Beitrag zur Wl dschadensf orschung”,

30 Cctober 1991, CGKSS 91/FE/ 69, GKSS-
For schungszentrum Geest hacht GibH, CGeest hacht,
BRD

ni cht neu sei bzw. nicht auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruhe.

CGegen di e Zurickwei sungsent schei dung wur de Beschwer de
ei ngel egt .

Ei ne mindl i che Verhandl ung fand am 19. Juli 2001 statt,
in wel cher der Beschwerdef dhrer (Anmel der) beantragte,
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di e Zur ickwei sungsent schei dung aufzuheben und gemal3
Hauptantrag ein Patent auf der G undl age ei nes Satzes
von Ansprichen zu erteilen, der sich von dem von der

Pr uf ungsabt ei | ung zurickgewi esenen Satz von Ansprichen

I ediglich durch die Berichtigung einiger Rickbezi ehungen
unt er schei det .

Hi | f swei se beantragte er, ein Patent auf der G undl age
ei nes Satzes von Ansprichen zu erteilen, der sich von
dem zur ickgew esenen dadurch unterschei det, dal die von
der Prafungsabteil ung beanst andet en abhangi gen Anspriche
9, 15 und 25 gestrichen wurden und die ubrigen lediglich
in ihrer Nunerierung bzw Rickbezi ehung, insofern es
notwendi g war, entsprechend korrigiert wurden.

D e Entschei dung der Kammer wurde am Ende der nuindlichen
Ver handl ung ver kundet .

Di e vom Annel der zur St it zung sei nes Haupt antrags
vor getragenen Argunente konnen wi e fol gt zusanmengef al3t
wer den:

Pat ente werden gemaR Artikel 97 (2) EPU erteilt, wenn
sie den Erforderni ssen des Européi schen Pat ent Uber -

ei nkommens genigen, d. h. gemal3 Artikel 52 in Verbindung
mt Artikel 54 EPU neu sind und gemaR Arti kel 56 EPU auf
erfinderischer Tatigkeit beruhen sowi e gemal3 Arti kel 57
EPU gewer bl i ch anwendbar si nd.

GemalR Artikel 89 EPU hat das Prioritéatsrecht gemaRR den
Artikeln 87 und 89 EPU die Wrkung, daR der
Prioritatstag als Tag der européai schen Pat ent annmel dung
fur die Anwendung des Artikels 54, Abs. 2 und 3 gilt.

CGenmall den Richtlinien fur die Prifung vor dem
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Eur opai schen Patentant, Teil C 1V, Punkt 9.5 a), braucht
dann, wenn ei n unabhéangi ger Pat entanspruch neu und ni cht
nahel i egend ist, nicht geprift zu werden, ob die von ihm
abhangi gen Pat ent anspriche nahel i egend sind oder nicht.

Si nger, Europai sches Pat ent Uberei nkommen, Carl Heymanns
Verlag KG Ko6ln, Berlin, Bonn, Minchen, 1989,

Arti kel 84, Rdn. 11, Seite 300, 2. Abs., sagt, dal3 ein
"abhangi ger Pat entanspruch" nach Regel 29 (4) EPU alle
Mer kmal e ei nes anderen Anspruchs zu enthal ten habe und
noch zuséatzliche Merkmal e anzugeben habe, fur die im
Zusamenhang mt di esem anderen Anspruch Schutz begehrt
wird. Ob dieser abhangi ge Anspruch sel bst patentféhig
gegentber dem Stand der Techni k oder auch gegentber dem
unabhangi gen Anspruch sei, spiele keine Rolle. Diese
Frage sei im Prifungsverfahren nur von Bedeutung, wenn
der Hauptanspruch sel bst nicht patentf&hig sei.

Di e Priufungsabteilung hatte in ihrem Zur tckwei sungs-
beschl ul3 angefdhrt, dalR di e abhdngi gen Anspriche 9, 15
und 25 mt ihren Merkmal en durch das imPrioritats-
intervall verdffentlichte Dokunment D1 bekannt seien.

D e Gegenst ande der Patentanspriche 1 und 7 der
Erfindung sind unstreitig neu und beruhen auch auf einer
far eine Patenterteilung ausrei chenden erfinderischen
Tatigkeit, so dalB die Voraussetzungen des Artikels 52 in
Ver bi ndung nmit Artikel 54 und 56 sowie Artikel 89 EPU
erfullt sind. Die Patentanspriche 1 und 7 der Erfindung
sind wortidentisch mt den Patentansprichen 1 und 7 der
prioritéatsbegrindenden deutschen Erstannel dung. D e

eur opai sche Pat entannel dung bezi eht sich somt auf

"di esel be Erfindung", wie es Artikel 87 (1) EPU fordert.
Definitionsgemald stellt Patentanspruch 1 der Erfindung
"den Gegenstand” ei ner Patentannel dung dar. Die dem
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Pat ent anspruch 1 nachfol genden abh&ngi gen Anspriche
stell en besondere Ausfihrungsarten der Erfindung dar,
die die wesentlichen Merkmal e der Erfindung w eder geben,
d. h. abhangi ge Anspriche stellen besondere

Ausf Uhrungsarten ei nes oder nehrerer unabhéngi ger
Anspriche dar, die die wesentlichen Merkmal e der

Erfi ndung w eder geben.

Es ist gefestigte Praxis im Verfahren vor dem

Eur opai schen Patentant und den Beschwerdekamern des

Eur opdi schen Patentants, siehe oben die Richtlinien far
di e Priufung i m Europdi schen Patentant aaO sow e Singer
aaO, dal die Frage, ob abhéngi ge Anspriiche sel bst

pat ent f &hi g gegentber dem Stand der Techni k oder auch
gegentber ei nem unabhangi gen Anspruch sein nussen, keine
Rolle spielt, d. h. diese Frage ist im Prifungsverfahren
nur von Bedeutung, wenn der unabhangi ge Patentanspruch
(Haupt anspruch) sel bst nicht patentfahig ist. In der
hi er zu entschei denden Frage sind die Patentanspriche 1
und 7 unstreitig neu und auf erfinderischer Tatigkeit
beruhend, was seitens der Priafungsabteilung auch nicht
beanst andet wur de.

I nsofern ist die Frage, was di e Patentfahigkeit der
abhangi gen Anspriche 9, 15 und 25 gegenuber dem Stand
der Techni k all genein und gegeniber demim

Recher chenberi cht und i m Prifungsbeschei d genannt en
Dokurment gemal3 S. Bauercker et al. aaO i m besonderen
betrifft, schlicht irrelevant, da es tatséachlich darauf
gar ni cht ankomen kann. Merkmal e von abhé&ngi gen
Ansprichen, wi e sie nahezu in jeder europdaischen

Pat ent annmel dung al s besondere Ausf Uhrungsarten gemal3
Regel 29 (3) EPU zu dem eigentlichen, in unabh&angi gen
Ansprichen definierten Gegenstand bzw. den definierten
Cegenstanden fornuliert sind, |iegen, wenn es sich um
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schlichte vorteil hafte Wi terbil dungen handelt,

regel maf3si g an sich schon als bekannt vor dem
Prioritéatstag vor, ohne dall di eser Unstand seitens des
Eur opai schen Patentants bei der Priufung der

Pat ent annel dung als i m Stand der Techni k bekannt
besonders hingestellt wird und gew ssernal3en als "l ex
speci al i s" den abhangi gen Ansprichen ent gegengehal ten
wird, wie es imvorliegenden Falle jedoch die

Praf ungsabteilung mt demerst imPrioritatsintervall
ver 6ffentli chen Dokunent Dl getan hat.

Es wi derspricht jeder vernunftigen Logik, dalR

bei spi el swei se dann, wenn die Merkmal e der beanstandeten
abhangi gen Anspriche 9, 15 und 25 "vor" dem Annel det ag
der prioritatsbegrindenden Erstannel dung veroffentlicht
wor den waren, diese bei der Prifung des CGegenstandes der
Pat ent annmel dung, d. h. des unabh&ngi gen Anspruchs 1 oder
wei t ere unabhangi ger Anspriche, den abhé&ngi gen

Anspr idchen ni cht entgegengehal ten werden kdénnen, weil
nam i ch, w e dargel egt, abhangi ge Anspriche weder neu zu
sein brauchen noch auf erfinderischer Tatigkeit beruhen
missen, wohi ngegen si e auf sonderbare Wi se dann, wenn
sie spater, we imvorliegenden Falle geschehen, gemal3
demimPrioritatsintervall vero6ffentlichten Dokunment D1
veroffentlicht werden, dann auf einmal der Annel dung im
Hi nbl i ck auf di e beanstandeten Anspriche 9, 15 und 25 in
bezug auf Neuheit, erfinderische Tatigkeit und
gewer bl i che Anwendbar keit ent gegenstehen soll en.

Auch aus der in der Zurickwei sungsentschei dung erwahnt en
St el  ungnahne der G olRen Beschwerdekanmer G 3/93 (ABI
EPA 1995, 18) kann nicht geschl ossen werden, dald dem
Gegenstand eines, wie imvorliegenden Fall, echten
Anspruchs, der lediglich eine schlichte Witerbil dung
des Cegenstandes des unabhéngi gen Anspruchs, auf den er
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ruckbezogen ist, definiert, auch die gleiche Prioritat
aber kannt werden kann. Di ese Entschei dung betrifft
nam ich nur den Fall, in welchem sich aus dem Zusat z
ei nes weiteren Merkmnal skonpl exes eine vollig andere
Erfi ndung ergibt.

Sollte di e Beschwerdekammer di e Entschei dung der

Pr Gf ungsabt ei | ung bestati gen, wirde dies fur die

Annel der und i hre Vertreter ganz erhebliche Konsequenzen
nach sich ziehen. Es ist ndmich die Ubliche Praxis, bei
Ei nrei chung ei ner Fol geannel dung unt er Beanspruchung
einer Prioritat in die Fol geannmel dung noch weitere, im
Prioritatsintervall ins Auge gefalite Witerbil dungen der
Erfindung mt einzuarbeiten und in der Form von

Unt er anspr tichen zu beanspruchen, ganz unabhéangi g davon,
ob in diesemPrioritéatsintervall etwaige schriftliche
Ver 6f fent | i chungen oder anderweitige O f enbarungen der
Erfindung erfol gt sind oder nicht. Sollte der CGegenstand
sol cher Unteranspriiche tatsachlich einer Uberprifung
dessen Pat entfahigkeit zu unterwerfen sein, dann wirde
ein grolBer Teil der erteilten Patente im G unde nichtig
sei n.

Ent schei dungsgr tinde

1803.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

Der Beschwerdef ihrer hat in keiner Wise bestritten, dald
die jeweiligen Konbinationen der Merknal e der

Anspriche 9, 15 und 25 mt den Merkmal en des
unabhangi gen Anspruchs 7 nicht in der prioritats-

begr indenden Annel dung of fenbart waren. Ebensoweni g hat
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er bestritten, dalR die Druckschrift Dl vor dem

ei gentlichen Annel dedat um der européi schen Patent -
annel dung veroffentlicht wirde, oder dall die sich aus
der Konbination der jeweiligen Anspriche 9, 15 und 25
mt dem Anspruch 7 ergebenden Mernmal skonpl exe aus der
Druckschrift D1 bekannt sind oder sich aus ihr in
nahel i egender Wi se ergeben. I n der nindlichen

Ver handl ung hat er sogar ausdrucklich anerkannt, dal,
falls die jeweiligen Merkmal skonbi nati onen in

ent sprechenden unabhéngi gen Pat ent ansprichen definiert
gewesen waren, die Zurickwei sung der Annel dung
berechti gt gewesen ware.

Der Beschwerdefihrer richtet seine Argunentation

vi el mehr darauf, dal aufgrund der Formulierung der
Anspriuche 9, 15 und 25 als auf den unabh&ngi gen
Anspruch 7 rickbezogene abhéngi ge Anspriche die

Pr if ungsabt ei | ung kei ne Befugnis hatte, die

Pat ent f &hi gkeit deren CGegenstandes bzw. die Giltigkeit
deren Prioritéat gesondert zu prufen

Di e Annahne, dafld | ediglich unabhangi ge Anspriche auf

i hre Patentfahi gkeit zu priufen waren oder dall abhangi ge
Anspr iche, die auf einen unabhangi gen Anspruch
rickbezogen sind, uberhaupt anders zu bewerten waren als
ent sprechende unabhangi ge Anspriche, die die gleiche
Konbi nati on von Merkmal en aufwei sen wirden, findet nach
Auf f assung der Kanmmer i m Uberei nkommen sel bst kei ne

St Ut ze.

GemalR Artikel 96 (2) und Artikel 97 (1) und (2) EPU i st
die Priufung der Annel dung bzw. ihre Zurickwei sung dar auf
abzustell en, ob "die europai sche Pat entannel dung oder
die Erfindung, die sie zum CGegenstand hat" den

Erf or der ni ssen des Uber ei nkonmens geniigt. Di e Prifung
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der Uberei nsti mung der Patentanmel dung nmit den

Er f or der ni ssen des Uberei nkomrens wird sonit nicht auf
ei ne Unt ersuchung der unabhangi gen Anspriche allein

ei ngeschr ankt .

Auch Arti kel 88, der die |Inanspruchnahnme der Prioritéat
betrifft, bezieht sich stets mt der |nanspruchnahnme
ei ner oder nmehreren Prioritaten "fur die europdische
Pat ent annmel dung” bzw. "fir einen Patentanspruch”, ohne
j egliche Unterschei dung zwi schen unabh&ngi gen oder
abhangi gen Anspr ichen.

Abhangi ge Pat ent anspriche sind lediglich in der

Regel 29 (4) der Ausfuhrungsordnung erwahnt: "Jeder

Pat ent anspruch, der alle Merkmal e ei nes anderen

Pat ent anspruchs enthalt (abhé&angi ger Patentanspruch),

hat, wenn noglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahne
auf den anderen Patentanspruch zu enthalten und
nachf ol gend di e zusatzlichen Merkmal e anzugeben, fur die
Schutz begehrt wird."

Aus di eser Vorschrift geht insbesondere hervor, dal in
ei ner Annel dung zwei unabhéangi ge Anspriche, aus wel chen
der eine alle Merkmal e des anderen enthal ten wirde, im
Prinzip gar nicht zul @sig sind. Daher sind auch die
Ausf Uhrungen des Beschwerdef Uhrers, eine Prifung der
Pat ent f &hi gkeit der Gegenst ande der vorliegenden
abhangi gen Anspriche 9, 15 und 25 ware nur zul assi g,
wenn di ese Anspriche zusammen mt den Merkmal en des
unabhéangi gen Anspruchs 7, auf den sie rickbezogen sind,
al s di esem unabhangi gen Anspruch 7 nebengeordnete

Unt eranspriche fornmuliert waren, nicht Uberzeugend.

Auch Regel 31 EPU, die die Entrichtung einer
Anspruchsgebthr fir jeden weiteren Patentanspruch ab dem
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11. vorsieht, unterscheidet in keiner Wise zw schen
unabhangi gen und abh&ngi gen Pat ent ansprichen. Ei ne
Beschrankung der Prifung der Patentfahigkeit auf den
Cegenstand der unabhangi gen Patent anspriche allein ware
mt der Verpflichtung, Anspruchsgebihren auch far
zusat zl i che abhangi ge Pat ent anspriche zu entrichten,
kaum ver ei nbar.

Auch in der Stellungnahme G 3/93, in welcher die Golie
Beschwer dekanmer festgel egt hat, dall ein im
Prioritatsintervall veroffentlichtes Dokunment, dessen
techni scher Inhalt denjenigen des Prioritatsdokunents
entspricht, einer europai schen Patentannel dung, in der
diese Prioritat in Anspruch genomen wird, insoweit als
Stand der Techni k gemaR Artikel 54 (2) EPU ent gegen-
gehal ten werden kann, als der Prioritatsanspruch

unwi rksam i st, wurde kein ausdricklicher Unterschied

zwW schen unabhéangi gen und abhéangi gen Ansprichen genacht.

Betrachtet man jedoch das in der Stellungnahne gegebene
Bei spi el (siehe Punkt 3), dann enthéalt darin der
Anspruch 2 offenbar alle Merkmal e des Anspruchs 1, und
ist somt ein abhangi ger Anspruch, der aufgrund der
Vorschrift in Regel 29 (4) EPU auch als sol cher verfalt
wer den miflRte. Di esem abhangi gen Anspruch 2 kann, gemal3
Punkt 3 der Stellungnahnme, das imPrioritatsinterval
veroffentlichte Dokunent als Stand der Techni k gemald
Arti kel 54 (2) EPU entgegengehal ten werden.

Der von dem Beschwerdef Uhrer zitierte Komentar von
Singer, nach wel chem di e Frage der Patentfahi gkeit des
Cegenst andes ei nes abhangi gen Anspruchs an sich keine
Rol | e spiele, und diese Frage i m Prifungsverfahren nur
von Bedeutung sei, wenn der Hauptanspruch sel bst nicht
patentfahig sei, ist nicht unter dem Kapitel



2.5

1803.D

- 10 - T 0131/99

"Prioritéatsrecht” abgehandelt und er geht nicht auf den
relativ seltenen Spezialfall verschi edener
Prioritéatsrechte fur einen unabhangi gen und ei nen davon
abhangi gen Anspruch ein. Wenn ndamich, wie im

Norrmal fall, auf den sich der Kommentar von Singer
beschrankt, fur bei de Anspriche dieselbe Prioritat gilt,
i st es selbstverstandlich, dal der Gegenstand des
abh&ngi gen Anspruchs, der ja eine Einschrankung des
unabhéangi gen Anspruchs darstellt, neu und erfinderisch
i st, wenn der Cegenstand des unabhé&ngi gen neu und
erfinderisch ist.

Auch der von dem Beschwerdefihrer zitierte Teil CI1V
9.5 a der Richtlinien fir die Prifung i mEuropdai schen
Pat entant, wonach nicht gepriuft zu werden braucht, ob
abhangi ge Pat ent anspriche nahel i egend sind oder nicht,
wenn der unabhé&ngi ge Patentanspruch, auf den sie bezogen
sind, neu und nicht naheliegend ist, wurde in der
Fassung vom Juli 1999 durch den H nweis ergéanzt, dall von
di eser Regel ung Fall e ausgenonmen seien, in denen der
Prioritatsanspruch fur den CGegenstand des abhangi gen
Anspruchs aufgrund von Zwi schenliteratur gepruft werden
muf3. I nsofern kann di e Kanmer auch den Ausfihrungen des
Beschwer def Gihrers nicht fol gen, wonach ei ne Bestati gung
der Entschei dung der Priafungsabteilung fiar die

Pat ent annel der und deren Vertreter eine ganz neue,
unerwartete Sachl age beziglich der Einreichung von

Fol geannel dungen schaffen wir de.

Aus di esen G unden kommt di e Kamrer zu dem Schl uf3, dal3
di e Prifungsabteilung zu Recht die Patentfahi gkeit des
Gegenst andes der auf den unabhangi gen Anspruch 7
rickbezogenen abhangi gen Anspriche 9, 15 und 25 geprift
hat. Dazu war sie nicht nur befugt, sondern sogar
verpflichtet.
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Den Ausf dhrungen der Prufungsabteilung in der

Zur ickwei sungsent schei dung, aus denen sich ergibt, dal3
der Gegenstand der Anspriche 9, 15 und 25 zum ei nen

ni cht die beanspruchte Prioritat genief3t und zum andern
imH nblick auf den Inhalt der Druckschrift D1 nicht neu
ist bzw. nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruht, kann sich die Kammer voll anschlielen. D esen
Ausf Uhrungen hat der Beschwerdef Ghrer selbst in der
Subst anz ni cht w dersprochen.

Aus di esen Grunden ist der Hauptantrag des Beschwerde-
fdhrers ni cht gewéhrbar.

Hi | fsantrag

GemalR Hi | fsantrag des Beschwerdef ihrers wurde aus den
Ansprichen di e von der Prifungsabteil ung beanst andet en
abhangi gen Anspriche 2, 15 und 25 gestri chen.

Ei ne von der Kammer durchgefiihrte Uberprufung der
restlichen, von der Priufungsabteilung nicht

beanst andet en Anspriche hat ergeben, dal deren
CGegenstand entweder di e beanspruchte Prioritat genief3t
und durch den Inhalt der einzigen weiteren

Ent gegenhal tung i minternati onal en Recherchenberi cht
weder vorweggenomren noch nahegel egt ist, oder we

i nsbesondere der CGegenstand der Anspriche 14 bis 16, 21
und 29, durch das Prioritatsrecht nicht gedeckt werden
aber trotzdemimH nblick auf den ermttelten Stand der
Techni k sant Druckschrift Dl auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

Die unter den Punkten Il und II1l des International en
Vor | aufi gen Prufungsberichtes erhobenen Ei nwande in
bezug auf eine fehlerhafte Rickbezi ehung einiger
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Anspriche und auf die in der Beschreibung fehl enden
Angaben zum Stand der Techni k wurden in den

Anmel dungsunt er|l agen gemal3 dem Hi | f santrag des
Beschwer def hrers behoben.

Nachdem som t di e europdi sche Pat entannel dung in der
Fassung nach dem Hi | fsantrag des Beschwerdef ihrers und
die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den

Erf or der ni ssen des Uberei nkonmens geniigen, kann die
Erteilung ei nes europai schen Patents in dieser Fassung
erfolgen (vgl. Artikel 97 (2) EPU

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mt der Auflage
zur ickverw esen, ein Patent nach dem Hi |l fsantrag des
Beschwerdef thrers mt fol genden Unterl agen zu erteilen:

Anspriche 1 bis 25, eingereicht in der nundlichen
Ver handl ung vom 19. Juli 2001;

Beschrei bung, Seiten 1 und la, eingereicht in der
mindl i chen Ver handl ung vom 19. Juli 2001 und Seiten 2
bis 15 wie in der international en Annel dung
veroffentlicht;

Zei chnungen, Seiten 1/2 und 2/2 wie in der
i nternational en Annel dung veroffentlicht.

1803.D Y A
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Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Muartorana E. Turrini
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