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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) hat Beschwerde
gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung eingelegt,
mit der die Europaische Patentanmeldung Nr. 05 779

353.1 zurilickgewiesen wurde.

Die Prifungsabteilung begriindete ihre Entscheidung
damit, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand
der Technik in Verbindung mit D2, D6 oder D9 nicht
erfinderisch sei. Sie wies dariiber hinaus Anderungen an
Anspruch 1 eines dritten Hilfsantrags zurlick mit der
Begrindung, dass die hinzugefigten Merkmale einem
abhangigen Anspruch entnommen waren, der auf Grund
eines Einheitlichkeitseinwands nicht recherchiert
wurde, so dass die Stellungnahme der GroBen
Beschwerdekammer G 2/92 in Verbindung mit Regel 64 (1)
EPU eine solche Anderung ausschlieBe. Einen hilfsweise
gestellten Antrag der Anmelderin, die Prifungsabteilung
durch einen rechtskundigen Priifer zu ergdnzen, hat sie
mit Verweis auf die Richtlinien zur Prifung C-VIII, 7
abgelehnt.

Mit der Beschwerdebegriindung verfolgte die
Beschwerdefiithrerin ihre der Entscheidung
zugrundeliegenden Antrage weiter. Sie bemangelte zudem,
dass die Entscheidung in mehreren Punkten
rechtsfehlerhaft sei. Einerseits sei das rechtliche
Gehor hinsichtlich im Verfahren vorgetragener und in
der Entscheidung unberiicksichtigt gebliebener Argumente
zur erfinderischen Tatigkeit u.a. beim Hauptantrag
verletzt und die Entscheidung, die Prifungsabteilung
nicht zu erweitern, nicht begriindet. Andererseits
stiitze sich die Zuriickweisung des dritten Hilfsantrags

auf eine falsche rechtliche Grundlage, da die zitierte
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G 2/92 mit Einfiilhrung der Regel 86 (4) EPU 1973
(entsprechend Regel 137 (5) EPU) iberholt sei. In
diesem Zusammenhang beantragte die Beschwerdefiihrerin
auch die Vorlage einer Frage an die GroBe

Beschwerdekammer.

Die Beschwerdefiihrerin wurde zur mindlichen Verhandlung
vor der Beschwerdekammer geladen. In einer Mitteilung
zur Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung teilte
die Kammer der Beschwerdefiihrerin unter anderem mit,
dass der Gegenstand der unabhadngigen Anspriiche des
Hauptantrags das Erfordernis des Artikels 84 EPU nicht
zu erfillen schien. Hinsichtlich der wvon der
Beschwerdefiithrerin behaupteten Mangel an der
Entscheidung der Priifungsabteilung sah die Kammer
vorlaufig keinen Grund zur sofortigen Zurilickverweisung

der Sache an die Priifungsabteilung.

Mit Schreiben vom 31. Mai 2016 reichte die

Beschwerdefilhrerin Hilfsantrdge 1 bis 4 ein.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 1. Juli 2016. Die Beschwerdefiihrerin reichte einen

geanderten Anspruchssatz als Hauptantrag ein.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage
des Hauptantrags, eingereicht in der miindlichen
Verhandlung vom 1. Juli 2016, oder auf Grundlage des
Hilfsantrags 1, ebenso eingereicht in der miindlichen
Verhandlung vom 1. Juli 2016, oder auf der Grundlage
der Hilfsantrage 2 bis 5, eingereicht mit Schreiben vom
31. Mai 2016 zu erteilen. Sie beantragte weiter die
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die erste

Instanz.
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Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Armaturenbrett (1) oder Innenverkleidung (131) fir ein
Kraftfahrzeug oder Fahrzeug (120) mit einem Trager (37)
und einem Utber dem Trager (37) angeordneten gewebten
Uberzug (20), wobei der gewebte Uberzug (20) Kettfiaden
(45) und Schussfaden (46) sowie Bindungspunkte (47)
bezliglich der Kettfaden (45) und Schussfaden (46)
umfasst, und wobei die Dichte der Bindungspunkte (47)
derart unabhdngig von der Oberfladchengeometrie des
Tragers (37) ist, dass

der Trager (37) einen Bereich (40) mit einer planen
Oberflache, auf dem ein Teil des gewebten Uberzugs (20)
angeordnet ist, und einen Bereich (42, 43) mit einer
konvexen Oberflache aufweist, auf dem ein Teil des
gewebten Uberzugs (20) angeordnet ist, wobei die Dichte
der Bindungspunkte (47) des gewebten Uberzugs (20)
oberhalb des Bereichs (40) des Tragers (37) mit der
planen Oberfldche gleich der Dichte der Bindungspunkte
(47) des gewebten Uberzugs (20) oberhalb des Bereichs
(42, 43) des Tragers (37) mit der konvexen Oberfléache
ist, oder

der Trager (37) einen Bereich (40) mit einer planen
Oberflache, auf dem ein Teil des gewebten Uberzugs (20)
angeordnet ist, und einen Bereich (41) mit einer
konkaven Oberflache aufweist, auf dem ein Teil des
gewebten Uberzugs (20) angeordnet ist, wobei die Dichte
der Bindungspunkte (47) des gewebten Uberzugs (20)
oberhalb des Bereichs (40) des Tragers (37) mit der
planen Oberfldche gleich der Dichte der Bindungspunkte
(47) des gewebten Uberzugs (20) oberhalb des Bereichs
(41) des Tragers (37) mit der konkaven Oberfldche ist."
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Entscheidungsgriunde

Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(VOBK) bestimmt, dass die Kammer die Angelegenheit an
die erste Instanz zurlckverweist, wenn das Verfahren
vor der ersten Instanz wesentliche Mangel aufweist, es
sei denn, dass besondere Grinde gegen die

Zurlickverweisung sprechen.

Die Beschwerdefihrerin hat unter anderem beméngelt,
dass die Prifungsabteilung ihre Ermessensentscheidung,
die Abteilung nicht um einen rechtskundigen Prifer zu

erganzen, nicht begrindet hat.

Nach Artikel 18 (2) EPU wird die Priifungsabteilung
durch einen rechtskundigen Priufer erganzt, wenn die
Prifungsabteilung nach Art der Entscheidung dies fir
erforderlich halt. Der Prifungsabteilung wird also bei
der Entscheidung iUber die Erganzung ein Ermessen
eingeraumt, welches sie im Fall einer Ablehnung in der

Tat zu begrinden hat.

Die Kammer kann allerdings im vorliegenden Fall keinen
Fehler bei der Ausibung des Ermessen und der Begrindung
in der Entscheidung erkennen. Die Prifungsabteilung hat
ihre Ablehnung zwar auBerst knapp mit Verweis auf die
entsprechenden Stelle der Prifungsrichtlinien, C-IITI 7,
Ausgabe Juni 2012, begrindet. Diese Begrindung kann
aber unter den zugrundeliegenden Umstanden als

ausreichend angesehen werden.

Die Anmelderin hat den Antrag auf Erganzung der
Prifungsabteilung in ihrem Schreiben vom

6. September 2012 gestellt. Darin heiBt es auf Seite 4:
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"Hilfsantrag 3 ist daher zuldssig. Sofern die
Prifungsabteilung weiterhin die Zulassigkeit des
Hilfsantrags 3 verneinen sollte, wird hilfsweise
beantragt die Prifungsabteilung um einen

rechtskundigen Prifer zu erweitern".

Eine Begrindung dieses Antrags findet sich dort nicht.

Des weiteren ist dem Protokoll der mindlichen
Verhandlung vor der Prifungsabteilung zu entnehmen,
dass die mindliche Verhandlung um 9:03 Uhr eroffnet
wurde. Nach Feststellung der Antridge und Uberprifung
der Vollmacht des Vertreters wurde von der Anmelderin
der Antrag auf Erganzung der Prifungsabteilung erneut
gestellt. Darauf wurde laut unbestrittenem Protokoll
die Verhandlung von 9:03 Uhr bis 9:08 Uhr unterbrochen.
Danach verkiindete die Priifungsabteilung ihre
Entscheidung, dass sie eine Erganzung nicht fir
erforderlich halte. Obwohl dem Protokoll explizit nicht
zu entnehmen ist, ob die Anmelderin mindlich eine
Begrindung fliir ihren Antrag vorgetragen hat, kann die
Kammer zumindest auf Grundlage der angegebenen
Zeitspanne im Protokoll davon ausgehen, dass kein neues
substantielles Vorbringen hierzu erfolgt sein kann.
Dies wurde von der Beschwerdefiithrerin im dbrigen auch

nicht behauptet.

Unter diesen Voraussetzungen ist es fir die Kammer
nicht nachvollziehbar, dass es einer ausfiihrlicheren
Begrindung der Ablehnung des Antrags in der
Entscheidung bedurft hdtte. Der Entscheidung liegt
offenbar die Auffassung zugrunde, dass die
Prifungsabteilung sich zur Beantwortung der
aufgeworfenen Rechtsfrage ohne Erweiterung der

Abteilung befdhigt sah. Eine weitergehende Begrindung



.3.

.3.

- 6 - T 0738/13

erscheint auch nicht erforderlich, da einer
Prifungsabteilung die Befdhigung der Beantwortung
entsprechender verfahrensrechtlicher Fragen
grundsatzlich nicht abgesprochen werden kann. Vielmehr
muss davon ausgegangen werden, dass ihre Mitglieder die
erforderlichen Kenntnisse besitzen, um solche Fragen zu
beantworten. Aus dem Umstand, dass die Abteilung die
Rechtsauffassung der Beschwerdefiihrerin offenbar nicht
teilte, folgt jedoch nicht, dass eine Erweiterung der

Abteilung hatte stattfinden missen.

Die Beschwerdefiihrerin hat dem widersprechend
vorgetragen, dass sich die weitere Begriindungspflicht
implizit aus ihrem Vorbringen im Schreiben wvom

6. September 2012 ergebe.

Unter Punkt I des Schreibens hat die Beschwerdefiihrerin
zur Zulassigkeit des Hilfsantrags 3 vorgetragen. Darin
hat sie sich detailliert mit der Rechtsgrundlage filir
die mdgliche Entscheidung der Prifungsabteilung, diesen
Hilfsantrag nicht zuzulassen, auseinandergesetzt und
begriindet, warum diese ihrer Meinung nach falsch ist
(siehe Punkte II und III oben). Sie hat aubBerdem
argumentiert, warum der der Auffassung der
Prifungsabteilung zugrundeliegende
Einheitlichkeitseinwand nicht greife, um dann

abschlieRBend obigen Antrag zu formulieren.

Nach Meinung der Beschwerdefilhrerin sei daher die
Entscheidung lber die bei der Zuldssigkeit des
Hilfsantrags 3 anzuwendenden Rechtsgrundlage, d.h. ob
die Stellungnahme der GroRen Beschwerdekammer in G 2/92
seit Einfiihrung der Regel 86 (4) EPU 1973, bzw. 137 (5)
EPU iUberholt sei, eine komplizierte Rechtsfrage, die

die Erganzung gerechtfertigt hatte.
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Die Kammer kann dieses Argument nicht akzeptieren. Die
im Vorlauf zu dem schriftlichen Antrag auf Erganzung
der Prifungsabteilung gemachten Ausfilhrungen stellen
die rechtliche Argumentation der Beschwerdefiihrerin im
Priifungsverfahren dar. Sie sind aber keine Begriindung,
auch nicht implizit, fir den am Ende des Abschnitts
ohne weitere Bezugnahme auf den vorausgehenden Vortrag

gestellten Antrag.

Allerdings weist die angefochtene Entscheidung Mangel
unter anderem dahingehend auf, dass Argumente der
Beschwerdefiithrerin, die sie im Prifungsverfahren in
Antwort auf einen Einwand unter Artikel 56 EPU
beziiglich der urspriinglich eingereichten Anspriliche
(entsprechend dem Hauptantrag der angefochtenen
Entscheidung) vorgetragen wurden, in der Begriindung der

Entscheidung nicht berilicksichtigt wurden.

Insbesondere hatte die beschwerdefilhrende Anmelderin in
ihrem Schreiben vom 6. September 2012 unter Punkt IIT,
letzter Absatz der Seite 5, in Antwort auf den Einwand
im Bescheid im Anhang zur Ladung zur mindlichen
Verhandlung vor der Prifungsabteilung dargelegt, dass
das aus D1 bekannte Gewebe ein aktives Gewebe mit Faden
aus Formgedachtnis-Metalllegierungen sei, die es
ermdglichen sollten, die Geometrie des aktiven Gewebes
zu variieren. Der Einsatz von Geweben nach D2 bis D7
(D7 entsprechend D9 in der angefochtenen Entscheidung)
wlilrde die in D1 beschriebene Vorrichtung unbrauchbar
machen, da diese dann gerade nicht mehr in der Lage
sei, ihre Geometrie zu andern. Somit ware der Fachmann
von einer Kombination wvon D1 mit D2 bis D7 (D9)

abgehalten.

Die angefochtene Entscheidung der Prifungsabteilung

enthdlt zwar einen ausfilhrlich begriindeten Aufgabe-
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Losung-Ansatz zum Hauptantrag. Das oben wiedergegebene
Argument findet in der Entscheidung aber keine
Entgegnung. Es ist der Akte des Priufungsverfahrens auch
nicht zu entnehmen, dass dieses Argument fallengelassen
wurde. Das Argument wurde ganz im Gegenteil auch in der
Beschwerdebegrindung aufrechterhalten. Die
Prifungsabteilung hat der Sache allerdings nicht
abgeholfen (Artikel 109 EPU), so dass die Kammer davon
ausgehen muss, dass sie das Argument nicht tberzeugt
hat. Die Grinde hierfir sind weder fir die
Beschwerdefihrerin noch fir die Kammer sofort
erkennbar. Somit wurde das rechtliche Gehor (Artikel
113 (1) EPU) der Beschwerdefithrerin verletzt, was in
der Regel eine sofortige Zuruckverweisung der Sache an

die erste Instanz rechtfertigt.

Die Kammer war allerdings der vorlaufigen Auffassung,
dass die mit der Beschwerde anfanglich verfolgten
urspringlich eingereichten Anspriche des Hauptantrags
wenigstens prima facie dem Erfordernis der Klarheit
(Artikel 84 EPU) nicht geniigten. Eine sofortige
Zurickverweisung der Sache an die Prufungsabteilung,
hatte dazu gefihrt, dass die Sache mit einer
voraussichtlich vollstdndig begrindeten Entscheidung
zur erfinderischen Tatigkeit aber mit dem gleichen
Mangel an Klarheit nach einiger Zeit wieder zur Kammer
zurickgekommen ware. Deswegen hat sich die Kammer
entschieden, das Erfordernis des Artikels 84 EPU
hinsichtlich des in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung
der mindlichen Verhandlung erhobenen Einwands sofort zu

prufen.

Obwohl die Entscheidung der Priufungsabteilung auch in
anderen Punkten &hnliche Mangel aufzuweisen scheint
(z.B. hinsichtlich der behaupteten fehlenden Begrindung

zur mangelnden Einheitlichkeit, die der Ablehnung des
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Hilfsantrags 3 zugrunde zu legen ware, bzw. keine
Stellungnahme zum von der Beschwerdefiihrerin
behaupteten Vorliegen eines engen technischen
Zusammenhangs zwischen den Merkmalen der Anspriche, die
von der Prifungsabteilung als uneinheitlich angesehen
wurden, vgl. Ubergang der Seiten 3 und 4 im Schreiben
vom 6. September 2012), hat die Kammer das ihr in
Artikel 11 VOBK gegebene Ermessen in der mindlichen
Verhandlung dahingehend ausgeiibt, unter
Berilicksichtigung der oben dargelegten besonderen
Umstédnde, die Angelegenheit nicht sofort an die erste

Instanz zuriuckzuverweilsen.

Der von der Kammer erhobene Einwand unter Artikel 84
EPU hat dazu gefilthrt, dass die Beschwerdefithrerin die
Anspriche ihres Hauptantrags substanziell geandert hat.
Sie hat gemal Anspruch 1 des nunmehr geltenden
Hauptantrags die Formulierung im urspringlichen
Anspruch 1 "im Wesentlichen unabhdngig" durch "derart
unabhdngig" ersetzt und die Merkmale der urspringlichen
abhdngigen Anspriiche 2 und 3 hinzugefiigt. AuBerdem
wurde der urspringliche unabhédngige Verfahrensanspruch
16 ersatzlos gestrichen. Die Kammer sieht damit den wvon

ihr erhobenen Einwand unter Artikel 84 EPU ausgerdumt.

Durch die Anderungen hat sich einerseits der Gegenstand
der Beschwerde substanziell geadndert. Andererseits
missten die oben unter Punkt 3.1 genannten
unberlicksichtigt gebliebenen Argumente der
Beschwerdefiihrerin bei der Prifung der erfinderischen
Tatigkeit zum ersten Mal von der Kammer beurteilt
werden, ohne dass die Prifungsabteilung hierzu eine

Entscheidung getroffen hat.

Die Kammer hat deshalb entschieden, die Anspriiche nicht

weiter auf die Erfiillung der Erfordernisse des EPU,
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insbesondere auch auf Neuheit und erfinderische
Tatigkeit, zu prifen. In diesem Zusammenhang bemerkt
die Kammer, dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPU
nur insoweit geprift worden sind, wie sie den von der
Kammer erhobenen Einwand hinsichtlich der
urspringlichen Anspriiche 1 und 16 betreffen. Die
Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die
Prifungsabteilung zurlickverwiesen (Artikel 111 (1)

EPU) .

Eine Entscheidung iiber den Gegenstand der weiteren
Hilfsantrdge der Beschwerdefiihrerin ist daher nicht
erforderlich. Ebenso ist eine Entscheidung iber den mit
der Beschwerdebegrindung gestellten Antrag auf Vorlage
einer Frage an die GroRe Beschwerdekammer nicht mehr
erforderlich, da dieser Antrag nicht aufrechterhalten
wurde und sich der Antrag auf Vorlage zudem auf den
Hilfsantrag 5 bezog, iber den im gegenstandlichen

Verfahren jedoch nicht zu entscheiden war.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Priifungsabteilung zurlickverwiesen.
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