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EPU Art. 111, 164 (2)
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Bindung der Prifungsabteilung bei Zurilickverweisung mit genau
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T 1891/12

Orientierungssatz:

Verweist eine Beschwerdekammer eine Angelegenheit zur Erteilung
eines Patents in genau bestimmter Fassung, d.h. mit genau
bezeichneten Ansprichen, Beschreibung und Zeichnungen, an die
Prifungsabteilung zurilick, so beruht die Entscheidung iUber die
Fassung des Patents auf Artikel 111 (1) Satz 2, Variante 1,
EPU. Diese Patentfassung ist fiur die Prifungsabteilung in
Anwendung des in Artikel 111 (2) EPU verankerten
Rechtsgrundsatzes bindend (res iudicata, rechtskraftig), in
deren Anwendung auch die Zurilickverweisung erfolgt. Das
Verfahren nach Regel 71 (6) EPU findet im Hinblick auf die sich
aus Artikel 111 (2) EPU ergebende bindende Wirkung gemial
Artikel 164 (2) EPU keine Anwendung.
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Beschwerde-Aktenzeichen: T 2558/18 - 3.4.02

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 8. November 2021

Beschwerdefihrerin: Carl Zeiss Optotechnik GmbH
. Georg-Wiesbdck-Ring 12-14
A 1d
(Anmelderin) 83115 Neubeuern (DE)
Vertreter: Behr, Wolfgang
Lorenz Seidler Gossel
Rechtsanwalte Patentanwalte
Partnerschaft mbB
Widenmayerstrabe 23
80538 Miunchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 4. Juni 2018
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 03008932.0
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Bekkering
Mitglieder: B. Muller
H. von Gronau
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Sachverhalt und Antrage

[Nr.

I-X sind inhaltlich dem Ladungsbescheid (,Mitteilung gemal

Artikel 15 (1) VOBKY™) wvom 25. Februar 2021 entnommen. ]

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung vom 4. Juni 2018,
die europaische Patentanmeldung Nr. 03008932.0

zurickzuweilsen.

Die Prifungsabteilung hatte die Anmeldung bereits
einmal mit Entscheidung vom 13. April 2012
zurlickgewiesen. Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde
mit dem Aktenzeichen T 1891/12 hob die erkennende
Kammer in derselben Besetzung mit der Entscheidung vom
10. Juli 2017 die zurickweisende Entscheidung auf und
verwies die Angelegenheit mit der Anordnung an die
Prifungsabteilung zuritck, ein Patent mit folgender

Fassung zu erteilen:

Anspriche:
Nr. 1-12 gemaB Hauptantrag (von 14:40 Uhr), eingereicht
in der mindlichen Verhandlung vom 10. Juli 2017,

Beschreibung:
Seiten 1-11 der Reinschrift, eingereicht in der
mindlichen Verhandlung vom 10. Juli 2017,

Zeichnungen:
Blatt 1/7 bis 7/7 in der urspriinglichen Fassung.

Am 3. November 2017 erlieB die Prifungsabteilung eine
Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU auf der Grundlage der

vorstehenden Patentfassung.

Mit Schreiben vom 23. Februar 2018 reichte die

Beschwerdefihrerin geanderte, "sprachlich leicht
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Uberarbeitete Anspriiche" 1-12 ein und bat darum, diese

der Erteilung zugrunde zu legen.

Insbesondere sei dabei das letzte Merkmal in

Anspruch 1, wonach

der Messkopf (14) um den gesamten Umfang des Reifens
(12) herum gedreht wird,

durch folgende Formulierung klargestellt worden:

wobei der Messkopf (14) zur Prifung des gesamten
Umfangs des Reifens (12) um den Reifen (12) herum
gedreht wird.

Die Beschwerdefilhrerin erlduterte die Anderung wie
folgt:

Dies entspricht exakt der im ersten Absatz auf Seite 8
der urspriinglich eingereichten Beschreibung gewahlten
Formulierung, welche auch die Beschwerdekammer als
Grundlage fir das neu aufgenommene Merkmal herangezogen
hat, siehe Zeilen 1 bis 3 auf Seite 6 der Entscheidung
der Beschwerdekammer. Hierdurch wird noch einmal
deutlicher, was erfindungsgemall beansprucht werden
soll.

Inhaltlich ergibt sich durch diese Klarstellung keine
Anderung des beanspruchten Gegenstands, so dass die

Entscheidung der Beschwerdekammer im Hinblick auf die
Gewahrbarkeit der Anspriiche weiterhin Gultigkeit hat.

In ihrem Prufungsbescheid vom 14. Marz 2018 teilte die
Prifungsabteilung ihre Absicht mit, den am 23. Februar
2018 eingereichten Anspruchssatz gemal Regel 137 (3)
EPU nicht zuzulassen, weil die Anderung der Anspriiche
wegen Widerspruchs zu Artikel 111 (2) EPU nicht méglich

sei.

Mit Schreiben vom 7. Mai 2018 bat die
Beschwerdefilhrerin, ein Patent auf Grundlage der am 23.
Februar 2018 eingereichten Anspriche zu erteilen.
Artikel 111 (2) EPU bewirke keine Bindung an die
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Anspruchsfassung gemall der Entscheidungsformel der
Entscheidung T 1891/12 vom 10. Juli 2017. Denn
vorliegend beantrage die Anmelderin Anderungen
gegenliber der dieser Beschwerdekammerentscheidung
zugrunde liegenden Anspruchsfassung und andere damit
den Tatbestand. Des Weiteren bat sie um den Erlass
einer beschwerdefahigen Entscheidung, sollte die
Prifungsabteilung an der im Prifungsbescheid vom 14.
Marz 2018 geduBerten Auffassung festhalten, wonach es

keine Moglichkeit gabe, die Anspriche zu andern.

Mit ihrer Entscheidung vom 4. Juni 2018 wies die
Prifungsabteilung die Anmeldung gemal Artikel 97 (2)
EPU zurlick. Zur Begrindung fihrte sie aus, die
Argumentation der Beschwerdefiihrerin im Schreiben vom
7. Mai 2018 konne nicht nachvollzogen werden, da die im
Schreiben vom 23. Februar 2018 eingereichten Anderungen
den Tatbestand nicht anderten. Eine derartige Auslegung
von Art. 111 (2) EPU hatte die inakzeptable Folge, dass
ein Beteiligter durch die Einreichung jeglichen Antrags
in der Lage ware, das Verfahren in der ersten Instanz

nach Belieben wieder zu erdoffnen.

Die deutliche Entscheidungsformel habe zur Folge, dass
die Unterlagen, d.h. Beschreibung, Anspriche,
Zeichnungen, res iudicata seien und nicht mehr

angetastet werden konnten.

Daher werde der vorliegende Anspruchssatz, der am 23.
Februar 2018 eingereicht worden sei, gemal Regel 137

(3) EPU nicht zugelassen, weil die Anderung in Anspruch
1 Artikel 111 (2) EPU widerspreche. Denn die
Prifungsabteilung sei durch die rechtliche Beurteilung
der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde
liege, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe sei. Da

der Hauptantrag nicht in das Verfahren zuzulassen sei
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und keine weiteren Antrage vorlagen, fehle ein im
Verfahren befindlicher Anspruchssatz. Die Anmeldung
erfille daher nicht die Erfordernisse des Art. 78 (1)
c) EPU. Deshalb kénne ein Patent gemdB Artikel 97 (1)
EPU nicht erteilt werden.

Beschwerdebegriindung vom 27. September 2018

a) Absolute Bindung an die Entscheidungsformel

Die Beschwerdefilhrerin macht in ihrer
Beschwerdebegrundung geltend, der Annahme der
Prifungsabteilung, aus Artikel 111 (2) EPU ergebe sich
eine absolute Bindung an die Entscheidungsformel, konne
nicht gefolgt werden. Artikel 111 (2) EPU besage
lediglich, dass die Prifungsabteilung durch die
rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden
sei, und auch dies nur insoweit, als der Tatbestand

derselbe sei.

Damit gehe auch der Verweis der Prifungsabteilung auf
res iudicata fehl. Es sei auch sonst nicht erkennbar,
warum vorliegend idberhaupt der Anwendungsbereich
allgemeiner Rechtsprinzipien wie desjenigen der res
iudicata erdffnet sein kénnte, da offensichtlich keine
Regelungsliicke vorliege. Ebenso wenig sei ersichtlich,
warum das Rechtsprinzip der res iudicata zu einer
absoluten Bindung an den Wortlaut der

Entscheidungsformel fihren sollte.

Die Bindung der Prifungsabteilung an die Entscheidung
T 1891/12 gemaRB Artikel 111 (2) EPU hatte einer
Erteilung in der gednderten Fassung daher nur dann
entgegen stehen konnen, wenn die dieser Entscheidung
zugrunde liegende rechtliche Beurteilung eine solche

Anderung nicht erlaubt hidtte. Dies mache die
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angefochtene Entscheidung der Prifungsabteilung jedoch
nicht geltend. Sie beschaftige sich nicht einmal mit

dieser rechtlichen Beurteilung.

Weiterhin gelte selbst diese Bindung an die rechtliche
Beurteilung der Beschwerdekammer gemal Artikel 111 (2)
EPU nur insoweit, wie der Tatbestand derselbe sei.
Artikel 111 (2) EPU sehe damit explizit vor, dass der
Tatbestand, welcher der rechtlichen Beurteilung der
Beschwerdekammer zugrunde gelegen habe, und jener
Tatbestand, idber welchen die Prifungsabteilung zu

entscheiden habe, nicht identisch sein miissten.

Soweit daher wie vorliegend die Anmelderin Anderungen
gegeniber der der Beschwerdekammerentscheidung zugrunde
liegenden Anspruchsfassung beantrage, und damit den
Tatbestand adndere, liege eine Bindungswirkung im
Hinblick auf die gednderten Merkmale ohnehin nicht mehr
vor. Dass dies moglich sei, ergebe sich unmittelbar
daraus, dass Artikel 111 (2) EPU genau diesen Fall

regele.

Die Prifungsabteilung habe demgegeniiber behauptet,
durch die Anderungen am Anspruchswortlaut habe sich der
Tatbestand nicht geandert. Dieses Argument koénne jedoch
die Zurickweisung der Anmeldung nicht tragen. Hatte
sich ndmlich durch die beantragte Anderung der
Tatbestand nicht geandert, gabe es erst recht keinen

Grund, dem Antrag der Anmelderin nicht zu folgen.

Weiterhin habe sich der Tatbestand insoweit geandert,
als die Anmelderin in der mindlichen Verhandlung wvom
10. Juli 2017 die Erteilung in der Fassung des
damaligen Hauptantrags beantragt habe, so dass die
Beschwerdekammer auch nur idber diesen Antrag habe

entscheiden kénnen. In Beantwortung der Mitteilung nach
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Regel 71 (3) EPU habe die Anmelderin dagegen die
Erteilung in einer hierzu geédnderten Fassung beantragt.
Im Hinblick auf die dabei vorgenommenen Anderungen
kénne die Entscheidung der Beschwerdekammer daher keine

Bindungswirkung entfalten.

Die Prifungsabteilung setze dem nur entgegen, "eine
solche Auslegung vom Art. 111 (2) EPU wiirde bedeuten,
dass eine Partei, durch die Einreichung jeglichen
Antrags, in der Lage ware, das Verfahren in der ersten
Instanz nach Belieben wieder zu eroffnen, was gegen
Sinn und Zweck dieses Artikels ware". Die
Prifungsabteilung verkenne damit aber Sinn und Zweck
von Artikel 111 (2) EPU, welcher gemdR der Systematik
des EPU die Gestaltungsmdéglichkeiten des Anmelders
nicht einschranken solle und sich nach Sinn und Zweck
auch noch nicht einmal an den Anmelder richte, sondern
vielmehr die Prifungsabteilung binden solle und damit
sicherstelle, dass sich ein Anmelder nach erfolgreicher
Beschwerde nicht wieder den gleichen Einwanden

ausgesetzt sehe wie vor der Beschwerde.

Weiterhin sei es auch unzutreffend, dass "eine Partei,
durch die Einreichung jeglichen Antrags, in der Lage
ware, das Verfahren in der ersten Instanz nach Belieben
wieder zu erdffnen". Denn gemidB Regel 137 (3) EPU
bedirften Anderungen der Anmeldung im Allgemeinen der
Zustimmung der Prifungsabteilung. Es stehe daher im
Ermessen der Prifungsabteilung, bei einem geadnderten
Antrag das Verfahren wieder zu erdffnen. Regel 137 (3)
EPU und das der Priufungsabteilung damit zugebilligte
Ermessen sei daher gemdB der Systematik des EPU die
Vorschrift, welche eine missbrduchliche Wiedererdffnung
des Prifungsverfahrens durch den Anmelder vermeiden
solle, nicht aber Artikel 111 (2) EPU, welcher im

Gegenteil die Rechte des Anmelders schiitze.
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Artikel 111 (2) EPU koénne es einem Anmelder daher nicht
verwehren, Probleme am Anspruchswortlaut, welche im
Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht aufgefallen
seien, vor der Erteilung des Patentes noch zu

korrigieren.

b) Fehlende Ermessensausubung

Die Beschwerdefihrerin bringt vor, die
Prifungsabteilung hatte im Hinblick auf den geanderten
Antrag der Anmelderin das ihr gemi&BR Regel 137 (3) EPU
zugebilligte Ermessen pflichtgemall ausiben missen. Eine
solche Ermessensausibung sei unterblieben, da sich die
Prifungsabteilung durch die Entscheidung der
Beschwerdekammer von vornherein nicht in der Lage
gesehen habe, die Anmeldung in irgendeiner anderen als
der durch die Beschwerdekammer gebilligten Fassung zu
erteilen. Hierbei handele es sich um einen schweren
Verfahrensfehler, durch welchen die vorliegende
Beschwerde notwendig geworden sei. Daher sei die

Beschwerdegebihr zurick zu erstatten.

c) Sodann erlautert die Beschwerdefihrerin, warum der
neue Anspruchssatz mit der rechtlichen Beurteilung
der Beschwerdekammer in der angefochtenen
Entscheidung im Einklang stehe und damit gewdhrbar

sei.

d) Des Weiteren macht sie Ausfihrungen zu ihrer
Interessenlage: Die Anmelderin und auch die
Offentlichkeit h&dtten, wirde es bei dem bisherigen
Anspruchswortlaut bleiben, Nachteile zu befirchten.
Das gelte zum Einen im Hinblick auf mogliche
Unklarheiten lber den genauen Schutzumfang des

Patents wegen unterschiedlicher Formulierung des
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gleichen Merkmals in den Ansprichen und der
Beschreibung. Zum Anderen wirde eine mdgliche
Angriffslinie auf die urspringliche Offenbarung von
Anspruch 1 des Patents gemdB Artikel 123 (2) EPU

eroffnet.

e) Hilfsweise fir den Fall, dass die Beschwerdekammer
der von der Beschwerdefihrerin vertretenen
Auffassung nicht folge und den Antrag auf Erteilung
in der geadnderten Fassung (s.u., Nr. IX, Antrag
unter Ziffer 1), zurickweisen sollte, erklart die
Beschwerdefiihrerin die Zustimmung zu der Fassung,
in der die Prifungsabteilung das Patent zu erteilen
"beabsichtige". Da hiermit dem
Zurickweisungsbeschluss die Grundlage entzogen sei,
sel dieser aufzuheben und die Anmeldung zur
Erteilung in der Fassung des Druckexemplars

"zurlickzu[ver]weisen".

Die Beschwerdefiihrerin beantragt,

1. die Entscheidung der Priifungsabteilung vom
04.06.2018 aufzuheben und die vorliegende Anmeldung auf
Grundlage der mit Schreiben vom 10.07.2017 [gemeint ist
offenbar: vom 23.02.2018] eingereichten geanderten
Patentanspriiche zu erteilen und

2. die Beschwerdegeblihr zuriickzuzahlen,

3. hilfsweise die Anmeldung an die Prifungsabteilung
zur Erteilung in der Fassung des Druckexemplars [d.h.
der Erteilungsunterlagen, die der Beschwerdefiihrerin
mit der Mitteilung gemidBR Regel 71 (3) EPU vom
03.11.2017 Ubermittelt wurden] =zuriickzuverweisen,

4. und hilfsweise fiir den Fall, dass den Antrdgen unter
1. oder 2. nicht bereits im schriftlichen Verfahren
entsprochen werden kann, eine miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer anzuberaumen.

Am 17. Oktober 2018 gingen Bemerkungen Dritter nach
Artikel 115 EPU ein.
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Ladungsbescheid vom 25. Februar 2021

Im Ladungsbescheid vertrat die Beschwerdekammer u.a.
die folgende vorlaufige und unverbindliche Bewertung
zum Hauptantrag, die nachfolgend auszugsweise wdrtlich

wiedergegeben ist:

1. Die zentrale Rechtsfrage im vorliegenden
Beschwerdeverfahren ist, ob in einem Fall, in dem die
Beschwerdekammer die Priufungsabteilung anweist, ein
Patent in einer genau bestimmten Fassung zu erteilen,
die Prifungsabteilung auf Antrag des Anmelders ein
Patent in einer anderen Fassung, hier mit anderen

Ansprichen, erteilen kann und ggf. muss.

2. Artikel 111 EPU, der mit "Entscheidung iUber die
Beschwerde" Uberschrieben und im vorliegenden Verfahren

von Bedeutung ist, lautet auszugsweise wie folgt:

(1) Nach der Priifung, ob die Beschwerde begriindet ist,
entscheidet die Beschwerdekammer {iber die Beschwerde.
Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, oder verweist die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ
zurick.

(2) Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur
weiteren Entscheidung an das Organ zuruck, das die
angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses
Organ durch die rechtliche Beurteilung der
Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt
ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.

(eigene Hervorhebungen)

3. Demnach stehen einer Beschwerdekammer nach Priufung
einer Beschwerde auf ihre Begrindetheit zweil
Entscheidungsvarianten zur Verfigung, welche sich

gegenseitig ausschlieRen:
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- ein Tatigwerden "im Rahmen der Zustadndigkeit des
Organs ... das die angefochtene Entscheidung erlassen
hat", d.h. des erstinstanzlichen Organs, gemal Absatz
1, Satz 2, Variante 1 von Artikel 111 EPU ("Variante
1)

oder

- die Zurlckverweisung der Angelegenheit an dieses
(erstinstanzliche) Organ zur weiteren Entscheidung
gemaB Absatz 1, Satz 2, Variante 2 von Artikel 111 EPU
("Variante 2"). Nur bei Variante 2 gelten die
Bestimmungen von Artikel 111 (2) EPU.

Wird die Kammer im Fall der Variante 1 im Rahmen der
Zustandigkeit der Prifungsabteilung tatig und
beschlieBt, dass ein Patent in einer bestimmten Fassung
erteilt wird, kann sie eine derartige Erteilung nach
den Bestimmungen des EPU nicht selbst durchfiihren.
Vielmehr bedarf die Kammer hierzu nach Regel 71 (3) EPU
der Unterstiitzung der Prifungsabteilung durch Erlass
einer entsprechenden Mitteilung. Folglich ist eine
Zurickverweisung an die Prufungsabteilung zur
Durchfiihrung der in Regel 71 (3) EPU genannten

administrativen MaRnahmen zwingend erforderlich.

Eine derartige Zurickverweisung ist aber keine solche
"zur weiteren Entscheidung", sondern lediglich zur
Umsetzung der Anordnung der Patenterteilung in einer
bestimmten Fassung durch die Beschwerdekammer. Die
Prifungsabteilung ist hier lediglich zu dieser
Umsetzung befugt und verpflichtet. Sie verflugt Uber
keinen eigenen Entscheidungsspielraum hinsichtlich der
Unterlagen, mit welchen die Beschwerdekammer die

Patenterteilung angeordnet hat. Das ergibt sich
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eindeutig aus Absatz 2 von Artikel 111 EPU, welcher

lediglich auf Variante 2 Bezug nimmt.

Eine Anwendung von Absatz 2 auch auf Variante 1 wirde
der Gesetzeslogik widersprechen: Wenn die
Beschwerdekammer eine Erteilung mit genau bezeichneten
Unterlagen anordnet, so wirde eine Anwendung von Absatz
2, welcher der Prifungsabteilung eine weitere
Entscheidung, und damit eine vorhergehende Priifung,

auferlegt, dieser Anordnung widersprechen.

Der Rechtsgrundsatz, welcher bei Variante 1 der
Verpflichtung zur Erteilung mit genau den von der
Beschwerdekammer bezeichneten Unterlagen Anwendung

findet, ist derjenige der res iudicata.

Der Rechtsgrundsatz, welcher im Falle der in Artikel
111 (2) EPU kodifizierten Variante 2 maBgeblich ist,
namlich die Bindung an die rechtliche Beurteilung der
Beschwerdekammer bei identischem Sachverhalt bei der
weiteren Entscheidung, ist im Fall von Variante 1
gegenstandslos, da die Prifungsabteilung bei Variante 1
- wie ausgefihrt - keine eigene Entscheidung trifft,
sondern lediglich die fremde Entscheidung der

Beschwerdekammer umsetzt.

Die vorstehenden Grundsatze werden von der Entscheidung
im Fall J 8/98 vom 6. Mai 1999 (ABl. EPA 1999, 687)
bestatigt. Dort heilt es (in der deutschen Ubersetzung

unter Nr. 2.1):

Die Entscheidung einer Kammer, mit der die Fassung
festgelegt wird, in der das Patent erteilt oder
aufrechterhalten werden soll, bewirkt, daB diese
Fassung zur res judicata wird und im Verfahren vor dem
EPA nicht mehr gedndert werden kann (T 843/91, ABI. EPA
1994, 818).
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Antwort auf den Ladungsbescheid

In ihrer Antwort auf den Ladungsbescheid vom 26. April
2021 (im Folgenden auch: "Antwort") meinte die
Beschwerdefihrerin, die Beschwerdekammer argumentiere
im Ladungsbescheid, auf den vorliegenden Fall sei nicht
Artikel 111 (2) EPU anwendbar, sondern Artikel 111 (1)

EPU. Dieser Argumentation koénne nicht gefolgt werden.

Nach Regel 71 (3) EPU kénne die Prifungsabteilung die
Erteilung des europdischen Patentes erst beschlielen,
nachdem die Mitteilung gemd&R Regel 71 (3) EPU erfolgt
sei. Sei jedoch die Prifungsabteilung in diesem
Verfahrensstadium nicht befugt, abschlieRend iber die
Erteilung zu entscheiden, kdénne auch die
Beschwerdekammer, werde sie im Rahmen der Zustandigkeit
der Prifungsabteilung tatig, hierzu nicht befugt sein.
Es handele sich hierbei auch nicht etwa um eine rein
administrative Vorgabe, da nach Regel 71 (6) EPU an die
Frist nach Regel 71(3) EPU und damit den Erlass dieser
Mitteilung das Recht des Anmelders ankniipfe, begriindete

Anderungen zu beantragen.

Hierbei sei im Ubrigen auch nicht ersichtlich, warum
die Beschwerdekammer zwingend auf eine Zurickverweisung
an die Prifungsabteilung angewiesen ware. Denn da die
Beschwerdekammer nach Artikel 111 (1) EPU im Rahmen der
Zustandigkeit der Prifungsabteilung tadtig werden kdnne,
ware es ihr nicht verwehrt, eine Mitteilung gemalB Regel
71 (3) EPU selbst abzusetzen.

Wenn die Beschwerdekammer sich aber zu einem anderen
Weg entschlieBe und die Angelegenheit an die
Prifungsabteilung zurlckverweise, werde sie damit nicht
im Rahmen der Zustandigkeit der Prifungsabteilung

tatig, da vielmehr der Erteilungsbeschluss und damit
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die abschlieBende Entscheidung durch die

Prifungsabteilung vorgenommen werde.

Die Entscheidung der Beschwerdekammer, die
Angelegenheit zur Prifungsabteilung mit der MaRgabe
zurickzuverweisen, das Patent auf Grundlage einer genau
spezifizierten Fassung zu erteilen, stehe demgemalB
einer Anweisung an die Prifungsabteilung gleich, eine
entsprechende Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU zu
erlassen. Denn bei einer anderen Auslegung wirde zwar
eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU erlassen, die
weiteren in Regel 71 hieran geknipften Rechtsfolgen

jedoch unterlaufen.

Nach Regel 71 (6) EPU habe der Anmelder innerhalb der
Frist zur Beantwortung der Mitteilung gemal Regel 71
(3) EPU die Mdéglichkeit, begriindete Anderungen oder
Berichtigungen in der ihm mitgeteilten Fassung zu
beantragen. Dieses dem Anmelder durch Regel 71 (6) EPU
eingeradaumte Recht kénne nicht allein dadurch, dass
zuvor die Beschwerdekammer mit der Anmeldung befasst

gewesen sei, aufgehoben werden.

Die Entscheidung J 8/98 beruhe auf einer anderen
Rechtslage; die darin aufgestellten Grundsadtze seien

daher nicht mehr anwendbar.

Das Prinzip der res iudicata stehe der Moglichkeit der
Erteilung eines Patentes auf Grundlage von in
Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71(3) EPU
eingereichten Anderungen aber auch sonst nicht
entgegen. Denn seinen endgiiltigen Abschluss finde das
Erteilungsverfahren erst mit dem Erteilungsbeschluss.
Einen solchen habe die Beschwerdekammer jedoch nicht
erlassen. Als res iudicata sei daher nur die Tatsache

zu betrachten, dass die damals zur Erteilung
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vorgesehenen Unterlagen die Erfordernissen des EPU
erfillten. Eine Festlegung in dem Sinne, dass die
Erteilung zwingend auf dieser Grundlage zu erfolgen
hatte, sei prozessual zum damaligen Zeitpunkt dagegen

nach den Regeln des EPU nicht mdglich gewesen.

Die Zurickverweisung an die Prifungsabteilung sei daher
zur weiteren Entscheidung erfolgt, da erst die
Prifungsabteilung den das Erteilungsverfahren
beendenden Erteilungsbeschluss habe fallen kdnnen und

sollen.

Mundliche Verhandlung vom 27. Mai 2021

Die Diskussion zum Hauptantrag konzentrierte sich auf
die Frage, ob eine Entscheidung einer Beschwerdekammer,
mit der die Angelegenheit an die Prifungsabteilung zur
Erteilung eines europaischen Patents in einer
festgelegten Fassung zurilickverwiesen wird, zur Folge
hat, dass die Patentanmeldung auch auf Antrag des

Beschwerdefihrers nicht mehr geandert werden kann.

Die Beschwerdefihrerin regte an, die Kammer mdge eine
Vorlage dieser Frage an die GroRe Beschwerdekammer
prifen. Sie erklarte aber, dass sie ausdricklich keinen

Antrag auf deren Vorlage stelle.

Im Hinblick auf den Antrag auf Riuckzahlung der
Beschwerdegebiihr wurde insbesondere die Frage erdrtert,
ob bei positiver Entscheidung zum Hauptantrag ein
materieller oder ein eigenstandiger Verfahrensfehler
wegen mangelnder Ausiibung des Ermessens durch die
Priifungsabteilung vorliegen wiirde (siehe J 12/19, Nr. 3
i.V.m. Nr. 2.5).
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Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 4. Juni 2018 aufzuheben und die
vorliegende Anmeldung auf Grundlage der mit Schreiben
vom 23. Februar 2018 eingereichten geadnderten
Patentanspruche zu erteilen und die Beschwerdegebihr
zurickzuzahlen, hilfsweise die Anmeldung an die
Prifungsabteilung zur Erteilung in der Fassung des
Druckexemplars, d.h. der Erteilungsunterlagen, die der
Beschwerdefihrerin mit der Mitteilung gemal Regel 71
(3) EPU vom 3. November 2017 tbermittelt wurden,

zurickzuverweisen.

Nach Beratung der Kammer erklarte der Vorsitzende, dass
die sachliche Debatte beendet sei und eine Entscheidung
im schriftlichen Verfahren am 27. August 2021 ergehen

werde.

Stellungnahme der Beschwerdefithrerin

In ihrer Stellungnahme vom 7. Juni 2021 im Nachgang zur
mundlichen Verhandlung vor der Kammer (im Folgenden
auch: "Stellungnahme") fasste die Beschwerdefithrerin
einige der dort diskutierten rechtlichen Erwagungen

noch einmal zusammen.

Weitere Bemerkungen Dritter nach Artikel 115 EPU von
dem Dritten, welcher bereits am 17. Oktober 2018
derartige Bemerkungen eingereicht hatte (oben, Nr. X),

gingen am 22. Juni 2021 ein.

In einer Mitteilung der Geschaftsstelle der Kammer wvom
26. August 2021 wurde die Beschwerdefihrerin vom 15.
November 2021 als neuen Termin fir eine schriftliche

Entscheidung in Kenntnis gesetzt.
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Entscheidungsgrunde

1. Mit der angefochtenen Entscheidung vom 4. Juni 2018 hat
die Prifungsabteilung den am 23. Februar 2018
eingereichten Anspruchssatz gemdB Regel 137 (3) EPU
nicht zum Verfahren zugelassen, weil die Anderung in
Anspruch 1 Artikel 111 (2) EPU widerspreche. Die
deutliche Entscheidungsformel der Entscheidung der
Beschwerdekammer in der Sache T 1891/12 vom 10. Juli
2017 habe zur Folge, dass die Unterlagen, d.h.
Beschreibung, Anspriche und Zeichnungen, res iudicata
seien und nicht mehr angetastet werden kdénnten. Da der
Hauptantrag nicht zum Verfahren zuzulassen sei und
keine weiteren Antrage vorlagen, fehle ein im Verfahren
befindlicher Anspruchssatz. Die Anmeldung erftlle daher
nicht die Erfordernisse des Art. 78 (1) c) EPU. Deshalb
kénne ein Patent gemdB Artikel 97 (1) EPU nicht erteilt

werden.

Diese Entscheidung ware aufzuheben, wenn die
Prifungsabteilung zu Unrecht angenommen hatte, dass
eine Zulassung des Hauptantrags und einzigen Antrags
zum Verfahren im Hinblick auf die Entscheidungsformel
in der Sache T 1891/12 nicht méglich sei. Das hangt von
den Rechtswirkungen ab, welche die Entscheidung in

dieser Sache entfaltet.

Bei der Prifung der Beschwerde bericksichtigt die
Beschwerdekammer die Stellungnahme der
Beschwerdefihrerin, die nach der mindlichen Verhandlung
vom 27. Mai 2021 eingegangen ist, an deren Ende die
Debatte geschlossen wurde. Denn sie gibt die von den
Erorterungen in der mindlichen Verhandlung ausgehende

Position der Beschwerdefihrerin wieder und ist daher



- 17 - T 2558/18

fir eine umfassende Diskussion des Falles in der
vorliegenden Entscheidung hilfreich. Allein zum Zweck
der Zulassung der Stellungnahme und der weiteren
Bemerkungen Dritter vom 22. Juni 2021 hat die Kammer

die Debatte wiedererdoffnet.

Hauptantrag

Die Entscheidung der Beschwerdekammer im Fall
T 1891/12

Im Lauf der mindlichen Verhandlung vor der Kammer in
derselben Besetzung am 10. Juli 2017 reichte die
Beschwerdefihrerin geanderte Patentanspriche 1 - 12
sowie eine gednderte Beschreibung gemal Hauptantrag ein
und nahm alle anderen Antrage zuriuck. Die Kammer hat
diesen zuletzt einzigen Antrag zum Verfahren
zugelassen. Eine Rechtsgrundlage fir die Prifung der
Beschwerde, insbesondere dieses Antrages, und die
Anordnung der Zurickverweisung zur Erteilung hat sie in
der mit Grinden versehenen schriftlichen Entscheidung
nicht ausdriicklich genannt. Sie ist insbesondere nicht

auf Artikel 111 EPU eingegangen.

Der Entscheidung wohnt aber inne, dass die Beschwerde
im Sinne dieser Vorschrift begriindet war, da der
einzige geprifte Antrag nicht Gegenstand des
erstinstanzlichen Verfahrens war, so dass der
erstinstanzlichen Entscheidung die Grundlage entzogen
war. Das folgt aus der Systematik von Artikel 111 (1)

EPU, der lautet:

Nach der Prifung, ob die Beschwerde begriindet ist,
entscheidet die Beschwerdekammer {iber die Beschwerde.
Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, oder verweist die



- 18 - T 2558/18

Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ
zurick.

Diese Bestimmungen sehen demnach ein zweistufiges
Tatigwerden der Beschwerdekammer vor (vgl. T 1090/12,
Nr. 4):

Zunachst erfolgt die Prifung der Begrindetheit der
Beschwerde, welche im Sinne dieser Vorschrift (bereits)
dann gegeben ist, wenn die angefochtene Entscheidung
nicht aufrecht erhalten werden kann (im zitierten Fall
wegen unzutreffender Beurteilung des Erfordernisses der
Klarheit), und sei es nur, dass der oder die dieser
zugrunde liegende (n) Antrag (Antrage) im
Beschwerdeverfahren nicht mehr aufrecht erhalten
werden, die Beschwerde - wie Ublicherweise - aber nicht
ohne weitere Priufung zurltckgewiesen werden kann.

In einem zweiten Schritt Ubt die Kammer sodann ihr
Ermessen aus, nach dem Wortlaut von Artikel 111 Absatz
1 Satz 2 EPU

- entweder im Rahmen der Zustandigkeit des
Organs der ersten Instanz tatig zu werden,

- oder die Angelegenheit an dieses Organ der

ersten Instanz zurickzuverweisen.

Im vorliegenden Fall hat die Kammer Anspruch 1 des
einzigen zur Entscheidung stehenden Antrags, der in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer vorgelegt worden
war, im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU, Artikel 84,
54 und 56 EPU 1973 geprift und das Vorliegen der

Voraussetzungen dieser Vorschriften bejaht.

In der Entscheidungsformel hat die Kammer die Erteilung
eines Patentes mit vollstandigen Unterlagen, d.h. genau
bezeichneten Ansprichen, Beschreibungsseiten und
Zeichnungen, angeordnet und die Angelegenheit zur

Erteilung an die erste Instanz zurickverwiesen.
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Die zu prifende Frage ist, welche Rechtswirkungen durch
die Zurickverweisung zur Erteilung mit genau bestimmten
Unterlagen ausgeldst wurden, insbesondere in welcher
Weise die Kammer insoweit Artikel 111 EPU angewendet
hat. Die Antwort ist jedenfalls in Ermangelung
diesbeziglicher Hinweise in der Entscheidung aus
objektiver Sicht zu geben. Davon geht offenkundig auch
die Beschwerdefihrerin aus (s.u., Nr. 3.1). Zu prifen
ist in diesem Zusammenhang insbesondere auch, ob die
Entscheidung der Kammer fir die Prifungsabteilung
absolute Bindungswirkung entfaltet hat, die - wie sich
zeigen wird - auch als materielle Rechtskraft

bezeichnet werden kann.

Die Rechtswirkungen der Entscheidung im Fall T 1891/12

Die Auffassung der Beschwerdefiihrerin zur Anwendung von

Artikel 111 EPU und zur Rechtskraft (res iudicata)

Die Beschwerdefilhrerin geht davon aus, dass die
Zurlickverweisung an die Priufungsabteilung "zur weiteren
Entscheidung" gemaB Artikel 111 (1), Satz 2, EPU
erfolgt sei, da erst diese den das Erteilungsverfahren
beendenden Erteilungsbeschluss habe fallen kdnnen und

sollen (siehe oben, Sachverhalt Nr. XII a.E.).

Die Beschwerdefihrerin ist weiterhin der Auffassung,
dass bestimmte Rechtswirkungen, die von Entscheidungen
der Beschwerdekammern ausgehen, im europdischen
Patentrecht einem Grundsatz der Rechtskraft zugeordnet
werden; sie verwendet hierfir auch den - aus Sicht der
erkennenden Kammer identischen - Begriff der res
iudicata. Sie meinte zunachst, dessen Anwendung im
vorliegenden Fall sei angesichts der gesetzlichen
Regelung in Artikel 111 (2) EPU nicht erforderlich
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(Beschwerdebegrindung, oben, Nr. VIII. a), zweiter
Absatz). In der Antwort auf den Ladungsbescheid fihrt

sie dann aber aus:

Als Res Judicata ist daher nur die Tatsache zu
betrachten, dass die damals [in Entscheidung T 1891/12]
zur Erteilung vorgesehenen Unterlagen die
Erfordernissen des EPU erfiillen. (Seite 4, zweitletzter
Absatz) .

In ihrer spateren Stellungnahme im Nachgang zur

mindlichen Verhandlung heiRt es:

Selbst wenn die Beschwerdekammer jedoch in der
Entscheidung vom 10.07.2017 im Rahmen der Zustandigkeit
der Prifungsabteilung tatig wurde, kann die auf dieser
Tatigkeit beruhende Entscheidung nur insoweit res
judicata bilden, als zum entsprechenden Zeitpunkt eine
abschlieBende Entscheidung zuldssig war. Denn res
judicata kann nur das werden, was zum entsprechenden
Zeitpunkt auch tatsdchlich entscheidungsreif war. (S. 4
oben, Nr. 3, Stellungnahme vom 7. Juni 2021, eigene
Hervorhebung)

Danach erlautert die Beschwerdefihrerin (ebenda, S.
4-5, Nr. 4):

Wird die Beschwerdekammer aber im Rahmen der
Zustandigkeit der Prifungsabteilung tatig, gelten die
Vorschriften flir das Verfahren vor der
Priifungsabteilung gemdB Regel 100 (1) EPU auch fiir die
Beschwerdekammer.

Im vorliegenden Fall sind dies die Regeln 71 (3) und 71
(6) EPU, welche vorgeben, dass vor einem Beschluss iiber
die Erteilung des europdischen Patentes dem Anmelder
die Fassung, in der das europaische Patent erteilt
werden soll, mitgeteilt werden muss, wobei der Anmelder
innerhalb einer Frist von 4 Monaten auf eine solche
Mitteilung begriindete Anderungen und Berichtigungen
beantragen kann.

Wirde eine Beschwerdekammer daher tatsdchlich
abschlieBend iber die Erteilung eines Patentes
entscheiden wollen, miisste sie eine entsprechende
Mitteilung gemdB Regel 71 (3) EPU selbst absetzten
[sic], um die Voraussetzungen fiir eine solche
Entscheidung herzustellen.

Uberlidsst die Beschwerdekammer dies jedoch der
Priifungsabteilung, kann sie auch nicht abschlieBend
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ilber die Erteilung entscheiden, da die Voraussetzungen
fiir eine solche Entscheidung noch nicht vorliegen.

Damit kann aber auch die Fassung, welche die
Beschwerdekammer zur Erteilung vorgesehen hat, auch
nicht zur res judicata werden. Denn ansonsten wiirden
allein dadurch, dass die Beschwerdekammer tatig wird,
die Rechte des Anmelders gemidB Regel 71 (6) EPU
unterlaufen.

Die Kammer erganzt nachstehend den Wortlaut der beiden

Bestimmungen.

Regel 71 (3) EPU lautet:

Bevor die Prifungsabteilung die Erteilung des
europaischen Patents beschlieBt, teilt sie dem Anmelder
die Fassung, in der sie das europaische Patent zu
erteilen beabsichtigt, und die zugehdrigen
bibliografischen Daten mit. In dieser Mitteilung
fordert die Priifungsabteilung den Anmelder auf,
innerhalb einer Frist von vier Monaten die Erteilungs-
und Veroffentlichungsgebiihr zu entrichten sowie eine
Ubersetzung der Patentanspriiche in den beiden
Amtssprachen des Europdischen Patentamts einzureichen,
die nicht die Verfahrenssprache sind.

Regel 71 (6) EPU lautet:

Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Absatz 3
begriindete Anderungen oder Berichtigungen in der ihm
mitgeteilten Fassung beantragt oder an der letzten von
ihm vorgelegten Fassung festhalt, so erlasst die
Priifungsabteilung im Falle ihrer Zustimmung eine neue
Mitteilung nach Absatz 3; andernfalls nimmt sie das
Priifungsverfahren wieder auf.

Bindende Wirkung/Rechtskraft von Entscheidungen der
Beschwerdekammern bei Zuriickverweisung zur Erteilung/
Aufrechterhaltung eines Patents nach der

Rechtsprechung

Der Begriff der Rechtskraft oder der res iudicata ist

im EPU nicht ausdricklich genannt. Die Kammern sind in
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mehreren Entscheidungen davon ausgegangen (T 934/91,
bestatigt in T 113/92; T 843/91 vom 5. August 1993,
bestatigt in T 609/94, J 8/98, und T 694/01), dass
Entscheidungen der Beschwerdekammern endgiltig sind.
Das habe inhaltlich jedenfalls zur Folge, dass eine
Entscheidung einer Kammer Uber die Fassung eines
Patentes die erste Instanz binde, so dass diese Fassung
im Verfahren vor dem EPA nicht mehr gedndert werden
kénne. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff res
iudicata verwendet (siehe die Zitate aus den

Entscheidungen unten) .

- T 934/91 vom 4. August 1992 und bestadtigende
Entscheidung

Nach T 934/91, bestatigt in T 113/92, sind
abschlieBende Entscheidungen der Kammern "rechtskraftig
(res iudicata) und endgiltig". Der Umfang des
Grundsatzes der res iudicata sei so zu verstehen, wie
im US-amerikanischen Standard-Rechtsworterbuch von
Black fir den Common-law-Rechtskreis definiert, d.h.
als endgliltige Festlegung der Rechte in einer
bestimmten Angelegenheit. Siehe die nachstehenden

Auszige aus den beiden Entscheidungen.

T 934/91 vom 4. August 1992 (ABl. EPA 1994, 184)
Leitsatz 2 1t. amtlicher deutscher Ubersetzung:

Thre Entscheidungen [der Beschwerdekammern] sind res
judicata und rechtskraftig (vgl. Nrn. 3 und 4 der
Entscheidungsgrinde) .

Zutreffend kénnte man ibersetzen: ".. sind res iudicata
(rechtskraftig) und endgiltig".

3. .. Res judicata ist ein alter, in seiner Bedeutung
unstrittiger Rechtsbegriff: Er bezeichnet "eine Sache,
Uber die ein zustandiges Gericht rechtskraftig
entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der
mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen
in dieser Sache endgiltig festgelegt sind" (vgl.
Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe).
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Ein Hinweis auf die (mutmallich US-amerikanische)
Rechtsprechung, auf welcher diese Definition offenbar

beruht, wurde nicht gegeben.

T 113/92 vom 17. Dezember 1992 (eigene Hervorhebungen)

1. .. Indes mub der Versuch der Beschwerdefithrerinnen
scheitern, auf dem Umweg iUber die Beschwerde gegen eine
Entscheidung der Vorinstanz ilber die von der Kammer
aufgegebene und von der Vorinstanz ausgefiithrte
Beschreibungsanpassung eine Abanderung oder Aufhebung
der von der Kammer bereits getroffenen Sachentscheidung
zu erwirken. Im vorangegangenen Beschwerdeverfahren

T 317/88 hat die Kammer am 13. Juni 1991 eine
abschlieBende Sachentscheidung getroffen und
angeordnet, das Patent auf der Grundlage der Anspriiche
1 bis 8 gemaBl Hauptantrag sowie einer noch
anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten. Inhalt
und Fassung der Patentanspriiche sind somit res iudicata
und nicht Gegenstand des anhangigen
Beschwerdeverfahrens T 113/92 (siehe hierzu die
ausfihrlichen Darlegungen in der zur Verdffentlichung
im ABl. EPA vorgesehenen Entscheidung T 934/91 vom 4.
August 1992).

T 934/91 und T 113/92 gehen demnach offenbar davon aus,
dass die Entscheidung Ulber die Anspriiche auf Grundlage
von Artikel 111 (1) Satz 1, Variante 1, EPU 1973
ergangen 1ist. Artikel 111 stimmt in den Fassungen des
EPU 1973 und 2000 wértlich tberein.

- T 843/91 vom 5. August 1993 und bestadtigende

Entscheidungen

In T 843/91 vom 5. August 1993 (ABl. EPA 1994, 832),
Nr. 3.4.1, wurde Artikel 106 (1) EPU 1973 (identisch
mit Artikel 106 (1) EPU 2000) als alleinige Bestimmung
des EPU fiir die Begrindung der Endgiiltigkeit einer
Entscheidung in Bezug auf die Patentierbarkeit des

Gegenstands von Ansprichen genannt. Die Kammer sei
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insofern im Rahmen der Zustadndigkeit der ersten Instanz
tdtig geworden. Die Entscheidung sei demnach auf
Variante 1 von Artikel 111 (1) Satz 2 EPU 1973 gestiitzt
worden. Die Kammer hat auch betont, dass lediglich im
Hinblick auf die Anpassung der Beschreibung eine
Zurlickverweisung mit Variante 2 als Rechtsgrundlage
erfolgte. Eine Zurluckverweisung zur Durchfihrung
administrativer MaBnahmen nach der Ausfiithrungsordnung
bleibt unerwahnt. Die relevante Passage aus der
Entscheidung lautet (in amtlicher deutscher

Ubersetzung; eigene Hervorhebungen) :

DemgemaB muB die Entscheidungsformel [u.a.:
Aufrechterhaltung des Patents gemal Hauptantrag] nach
Ansicht der Kammer im Zusammenhang mit den
Entscheidungsgriinden als Ganzes gelesen und So
verstanden werden, daBl die Kammer in bezug auf die
Patentierbarkeit des Gegenstands der vorstehend
genannten Anspriiche und ihre Formulierung im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hatte, selbst eine Entscheidung
getroffen hat, die rechtskraftig ist [im Original:
"which decision is final"] (Art. 106 (1) EPU; sieche
auch Nr. 6.1 der Zwischenentscheidung vom 17. Marz 1993
in dieser Sache sowie die nachstehend unter Nr. 4
dargelegten Uberlegungen der Kammer zum Antrag 2 des
Beschwerdefiithrers). Nur im restlichen Teil der
Entscheidungsformel, der fir die der Kammer vorliegende
Kernfrage der Patentierbarkeit nicht von unmittelbarer
Bedeutung war und die richtige Anpassung der
Beschreibung betraf, hat die Kammer tatsidchlich von der
zweiten in Artikel 111 (1) EPU vorgesehenen Méglichkeit
Gebrauch gemacht und die Sache an die
Einspruchsabteilung zurickverwiesen. Diese Auslegung
einer so angelegten Entscheidungsformel steht
zweifelsohne auch in Einklang mit anderen
Entscheidungen der Beschwerdekammern (z. B. T 757/91
vom 10. Marz 1992, Nr. 2.2 der Entscheidungsgriinde und
T 113/92 vom 17. Dezember 1992, Nr. 1 der
Entscheidungsgrinde) .

Artikel 106 (1) EPU 1973 wurde damit fiir die
inhaltliche (materielle) Bindungswirkung der
Entscheidung herangezogen, obwohl diese Bestimmung

dartber nichts besagt. Aus dieser Bestimmung, welche
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die anfechtbaren Entscheidungen nennt, geht lediglich
hervor, dass - mangels Nennung der
Beschwerdekammerentscheidungen - diese nicht anfechtbar
sind. Den gesamten Umfang der Rechtswirkungen der
Unanfechtbarkeit bestimmt Artikel 106 (1) Satz 1 EPU
1973 nicht. Satz 2 bestimmt lediglich eine
Rechtswirkung, namlich dass die Beschwerde
aufschiebende Wirkung hat. Hieraus lassen sich ihre
Rechtswirkungen in inhaltlicher Hinsicht aber nicht

folgern.

Mehrere - nachstehend auszugsweise (mit eigenen
Hervorhebungen) wiedergegebene - Entscheidungen haben
T 843/91 ausdriicklich bestatigt, ohne eigene
Ausfiihrungen zu Grundlage und Umfang der inhaltlichen
Bindung zu machen: T 609/94, J 8/98 und T 694/01.

T 609/94

2.2. According to Article 111(2) EPC it is assumed that
the Board took one or several partial decisions and,
for the rest, remitted the case for further prosecution
and decision to the first instance. The opposition
procedure is resumed for the remaining part to be
decided - in the present case above all the question of
inventive step had to be investigated. In doing so, it
is a matter of course that the patentee, also at this
stage of the procedure, should have the opportunity to
modify the claims (following decision T 0027/94,
unpublished). Thereby the modified claims may not be in
conflict with the ratio decidendi of the earlier
decision of the Board of Appeal.

2.3. It is a different situation if the Board dismissed
the decision under appeal and remitted the case to the
first instance with the order to maintain a patent with
claims whose wording had been defined by the Board. In
such a case (as in decision T 0843/91 cited by
Respondent II), the first instance is not entitled to
admit amended claims, since they are part of the res
ijudicata of the decision of the Board.

J 8/98 (ABL. EPA 1999, 687; Auszug aus der amtlichen
deutschen Ubersetzung)
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2.1 .. Die Entscheidung einer Kammer, mit der die
Fassung festgelegt wird, in der das Patent erteilt oder
aufrechterhalten werden soll, bewirkt, daB diese
Fassung zur res judicata wird und im Verfahren vor dem
EPA nicht mehr gedndert werden kann (T 843/91, ARl. EPA
1994, 818).

T 694/01 (ABl. EPA 2003, 250)

2.8 ..A decision remitting a case to the
opposition division with the order to maintain a patent
on the basis of amended claims is binding in the sense
that neither the wording nor the patentability of these
claims may be further challenged in subsequent
proceedings before the EPO. A finding of fact upon
which this decision rests, i.e. a finding which is
conditio sine qua non for the decison, is equally
binding. Such a finding of fact is therefore not open
to reconsideration pursuant to Article 111(2) EPC (T
843/91; EPO OJ 1994, 832).

Da es winschenswert ist, dass die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern und die der nationalen Gerichte
einheitlich sind, werden nachstehend die
Entscheidungsgriinde des Urteils des deutschen
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 17. April 2012 (X ZR 55/09
— Tintenpatrone III; abrufbar tUber die Website des BGH
www.bundesgerichtshof.de) auszugsweise (mit eigenen
Hervorhebungen) wiedergegeben. In diesem Urteil nimmt
der BGH eine inhaltliche Bindung einer Entscheidung der
Beschwerdekammer iber die Aufrechterhaltung eines
Patents in genau festgelegtem Umfang an. Allerdings
handelt es sich nach seiner Auffassung (siehe Nr. 18)
bei der Zuruckverweisung an die Einspruchsabteilung zur
entsprechenden Aufrechterhaltung um eine solche nach
Artikel 111 (1), zweite Variante, EPU, d.h. zur

weiteren Entscheidung durch die Einspruchsabteilung.

[15] a) Die Entscheidung, mit der die Beschwerdekammer
die Einspruchsabteilung anweist, das Patent in genau
festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, ist zwar .. eine
echte Sachentscheidung, mit der die Beschwerdekammer
materiell und formell rechtskraftig und mit
Bindungswirkung fiir die Einspruchsabteilung uber die
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Patentfahigkeit des Gegenstands der aufrecht zu
erhaltenden Patentanspriiche entscheidet (Benkard/
Gunzel, EPU, 2002, Art. 111 EPU Rn. 49 ff.; Schulte/
Moufang, PatG mit EPU, 8. Aufl., 2008, Art. 111 EPU Rn.
35; Singer/Stauder/Joos, EPU, 5. Aufl., 2010, Art. 111
EPU Rn. 9).

[16] b) Mit einer Entscheidung, in der die
Beschwerdekammer die Einspruchsabteilung anweist, das
Patent mit einem bestimmten Inhalt aufrechtzuerhalten,
wird jedoch in den formellen Bestand des Patents
(Anmerkung zur besseren Verstandlichkeit: (noch)) nicht
eingegriffen.

[18] Die Technische Beschwerdekammer kann nach Art. 111
Abs. 1 Satz 1 EPU entweder im Rahmen der Befugnisse der
Einspruchsabteilung in der Sache selbst entscheiden
oder die Sache zur weiteren Entscheidung an die
Einspruchsabteilung zuriickverweisen. Wahlt sie wie im
Streitfall letzteres Verfahren, werden mit der
Beschwerdeentscheidung noch nicht die Aufrechterhaltung
des Patentes in dem geadanderten Umfang und sein Widerruf
im Ubrigen bewirkt.

Vielmehr weist die Beschwerdekammer die Sache an die
Einspruchsabteilung zurlck, damit zundchst durch den
Patentinhaber nach einer Aufforderung gemdl Regel 82
Abs. 2 Ausfithrungsordnung zum Ubereinkommen iiber die
Erteilung europaischer Patente (AO) die dort genannten
formellen Voraussetzungen innerhalb einer Frist von
drei Monaten erfiillt werden kdnnen. Bei diesen
formellen Voraussetzungen handelt es sich um die
Entrichtung der vorgeschriebenen Gebihr
(Druckkostengebithr) sowie die Ubersetzungen der
geanderten Patentanspriiche in die beiden Amtssprachen
des Europédischen Patentamts, die nicht
Verfahrenssprache sind. Werden die nach Regel 82 Abs. 2
AO erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig
vorgenommen, so kdnnen sie innerhalb von zwei Monaten
nach der Mitteilung lber die Fristversaumung
vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine
Zuschlagsgebiihr entrichtet wird (Regel 82 Abs. 3 Satz 1
RO) .

[19] Erst wenn diese formellen Voraussetzungen entweder
erfillt sind oder nicht mehr erfillt werden kdénnen und
die Einspruchsabteilung entweder das Patent widerruft
(Art. 101 Abs. 3 Buchst. b EPU, Regel 82 Abs. 3 Satz 2
AO) oder aber die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung beschlieRt (Art. 101 Abs. 3 Buchst.
a EPU), veridndert das Patent seine rechtliche Gestalt
und verliert seine Wirkung entweder vollstandig oder
insoweit, als sein Gegenstand lber die beschréankte
Fassung hinausgeht.
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Die Entscheidungsméglichkeiten gemdB Artikel 111 (1)
Satz 2 und 111 (2) EPU

Zur Klarung des Umfangs einer moglichen inhaltlichen
Bindungswirkung der Entscheidung der Kammer im
vorliegenden Fall wird zunachst untersucht, welche
Entscheidungsméglichkeiten Artikel 111 (1) Satz 2 und
111 (2) EPU im Falle der Begriindetheit einer Beschwerde
nach Artikel 111 (1) Satz 1 EPU (siehe oben, Nr. 1)
allgemein bietet. Im folgenden Abschnitt 3.4 wird dann
gepriift, wie die Kammer Art. 111 (1) Satz 2 EPU -
objektiv betrachtet - angewendet hat, d.h. ob sie sich
bei ihrer Entscheidung auf dessen Variante 1, Variante

2 oder beide Varianten gestitzt hat.

Der Inhalt von Artikel 111 (1) Satz 2 EPU ist durch
Zusammenschau der drei Sprachfassungen zu bestimmen.

Diese lauten (mit eigenen Hervorhebungen) :

DE (deutsche Sprachfassung)

Die Beschwerdekammer wird entweder
— 1im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig, das
die angefochtene Entscheidung erlassen hat
[Variante 1], oder
- verweist die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an dieses Organ zuruck [Variante
2].

EN (englische Sprachfassung)

The Board of Appeal may either
- exercise any power within the competence of the
department which was responsible for the decision
appealed or
- remit the case to that department for further
prosecution.

FR (franzosische Sprachfassung)
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Elle [la chambre de recours] peut soit
- exercer les compétences de 1l'instance qui a rendu
la décision attagquée, soit
- renvoyer l'affaire a ladite instance pour suite a
donner.

Bei der Untersuchung der Bedeutung von Variante 2
dieser drei Sprachversionen, wenn man diese Versionen
zusammen betrachtet, ist zunadchst festzuhalten, dass

- die deutsche Sprachfassung ihrem Wortlaut nach
auf eine "weitere" Entscheidung abzielt; die
Kammer bemerkt dazu, dass, um zu einer
Entscheidung (hauptsadchlich Erteilungsbeschluss
nach Artikel 97 (1) i.V.m. Regel 7la (1) EPU oder
Zurickweisung nach Artikel 97 (2) EPU) zu
gelangen, zunachst eine weitere Prifung notwendig
ist;

- die englische Sprachfassung mit dem Begriff
"further prosecution" eine weitere Prifung
anordnet;

- die franzodsische Sprachfassung es dabei beléasst,
dass FolgemaBnahmen zu treffen sind: "pour suite

a donner".

Die Beschwerdefiihrerin meint (letzter Absatz von Nr 1,
Seite 2 der Stellungnahme), mit Variante 2 sei schlicht
eine Zurickverweisung zur weiteren Bearbeitung,
unabhangig von der Art der Bearbeitung, gemeint, d.h.
keine spezifische Zurtuckverweisung zur inhaltlichen
Bearbeitung. Nach Auffassung der Kammer lielle sich
dieses Ergebnis aber alleine auf die franzdsische
Fassung stitzen. Nach der obigen Zusammenschau aller
drei Sprachfassungen ware Artikel 111 (1), Satz 2,

Variante 2, EPU vielmehr wie folgt zu verstehen:

Die Beschwerdekammer wird entweder
— 1im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig, das
die angefochtene Entscheidung erlassen hat
[Variante 1], oder
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- verweist die Angelegenheit zur weiteren

Entseheidung Priufung und ggf. weiteren

Entscheidung auf der Grundlage des
Prifungsergebnisses an dieses Organ zuriick
[Variante 2].

Nachdem im vorliegenden Fall die Kammer sowohl selbst
in der Sache entschieden hat, was Variante 1 zuzuordnen
ist, als auch an die erste Instanz zurilickverwiesen hat,
was dem Wortlaut nach nur nach Variante 2 moglich ist,
stellt sich die Frage, ob eine Zurickverweisung auf
Variante 1 alleine oder aber auf beide Varianten
gestitzt werden kann. Die Beschwerdefihrerin hat in der
mundlichen Verhandlung im Hinblick auf den letzteren
Fall (beide Varianten) von einer "Mischform"
gesprochen, welche nicht vom Wortlaut von Art. 111 (1)
Satz 2 EPU gedeckt sei. Denn dort seien die beiden
Moglichkeiten alternativ (entweder - oder), d.h.

einander gegenseitig ausschlieBend, genannt.

Die Kammer bemerkt hierzu, dass sich die Anwendung
einer Mischform im Hinblick auf die Zurilickverweisung
zur Anpassung der Beschreibung gemadl Variante 2, nach
vollstandiger eigener Prifung in der Sache nach
Variante 1, bereits aus zwel der oben (unter Nr. 3.2)
zitierten Entscheidungen ergibt (T 113/92, T 843/91).

Dariber hinaus werden in der Praxis der
Beschwerdekammern nach dem Prifungsergebnis, dass die
Entscheidung aufzuheben ist, die Beschwerde also im
Sinne von Artikel 111 (1) EPU "begrindet" ist,
teilweise auch manche sich ergebende inhaltliche
Prifungspunkte im Rahmen eines Antrags geklart, also
ein Teil der Priufung selbst durchgefiithrt, insbesondere
auf Neuheit, und dann zurlckverwiesen zur Prifung der
erfinderischen Tatigkeit. Selbst eine Prifung der
erfinderischen Tatigkeit auf der Grundlage von

bestimmtem, etwa bereits im Verfahren befindlichen
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Stand der Technik, Zurickverweisung aber zur
Erméglichung einer weiteren Recherche, erfolgt in der
Praxis. Siehe z.B. jungst T 2296/14 (insbesondere Nr.
7.1 und 7.2).

Nach Auffassung der erkennenden Kammer ist diese Praxis
von Rechts wegen nicht zu beanstanden. Es dient der
Verfahrensdkonomie, wenn von einer Kammer als
sachgerecht zu klarend angesehene Fragen von dieser
Kammer verbindlich (was aus Artikel 111 (2) EPU folgt)
beantwortet werden, um eine erneute Beschwerde insoweit
auszuschlieBen. Dieses Ziel der Verfahrensdkonomie
liegt auch Artikel 11 VOBK 2020 zugrunde, wonach
Zurickverweisungen nur ausnahmsweise erfolgen sollen.
Nach den Erlduterungen hierzu ist sein "Ziel .. die
Wahrscheinlichkeit eines Ping-Pong-Effekts zwischen den
Beschwerdekammern und der ersten Instanz sowie die
damit einhergehende unangemessene Verzdgerung des
Gesamtverfahrens vor dem Europadischen Patentamt zu
verringern." (siehe die Erlauterungen zu Artikel 11
VOBK im Amtsblatt EPA 2020, Zusatzpublikation 2, Seite
26) .

Diese Praxis lasst sich auf Artikel 111 (1), Satz 2,
EPU insgesamt, d.h. Variante 1 und 2 zusammengenommen,
stitzen. Denn der Wortlaut dieser Bestimmungen schlielt
es fir die Kammer nicht aus, die Entscheidung iber die
Beschwerde in eine eigene Prifung und die
Zurickverweisung nach der jeweiligen Thematik
aufzuspalten, also wie oben ausgefihrt, z.B. in Neuheit

und erfinderische Tatigkeit.

Was fir die Prifung der einzelnen Voraussetzungen der
Gewahrbarkeit eines Antrages gilt, gilt auch fir die
Priifung mehrerer Antrage: Die vollstandige Prifung

einzelner Antrdge und die Zurickverweisung zur Prifung
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in Bezug auf einen Hilfsantrag werden von den Kammern
ebenfalls praktiziert. Siehe die folgenden Beispiele

aus ihrer Entscheidungspraxis:

T 79/89 (AB1. EPA 1992, 283; Auszug aus der amtlichen
deutschen Ubersetzung)

3. Rechtswirkung der friheren Entscheidung der
Beschwerdekammer

Im vorliegenden Fall hat die Kammer den Hauptantrag der
Beschwerdefiithrerin zurlickgewiesen und die Sache an die
erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der
Grundlage des Hilfsantrags zurickverwiesen. Unter
diesen Umstdnden kommt Artikel 111 (2) EPU zur
Anwendung; danach ist das erstinstanzliche Organ "durch
die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die
der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit
der Tatbestand derselbe ist". Die Beschwerdekammer war
in ihrer friheren Entscheidung zu der Beurteilung
gelangt, daB der Gegenstand des Hauptantrags nicht
gewahrbar sei, daBR aber die Erteilung eines Patents
entsprechend dem Hilfsantrag - vorbehaltlich der
Priifung seiner Patentierbarkeit durch die
Prifungsabteilung - mdéglich erscheine.

T 1630/08

2.3.1 In the appeal T 1206/01 the board decided to
remit the case to the first instance "for further
prosecution on the basis of the second auxiliary
request submitted at the oral proceedings on 23
September 2004."

T 383/11

1.2 .. In point 12 of the reasons for the decision,
entitled "Remittal to the first instance for further
prosecution", the Board decided to remit the case to
the department of first instance for further
prosecution, noting in particular that the amendments
made according to claim 1 of the third auxiliary
request and the attempt to introduce into the
proceedings a new document.. had created an entirely
new situation that had not been considered in the
contested [first] decision. It is evident from this
reasoning that for the Board the purpose of the
remittal was to allow further prosecution on the basis
of the new situation that had been instrumental in
bringing it about. In other words, the third auxiliary
request was to be the basis for the further
prosecution, taking due account of the Board's
judgement on the issues of Articles 123(2) and 83 EPC.
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Art. 111 (1) Satz 2 EPU kann demnach in Ergdnzung zur
obigen Umformulierung so gelesen werden, dass er

lautet:

Die Beschwerdekammer wird entweder
— 1im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig, das
die angefochtene Entscheidung erlassen hat
[Variante 1], oder, soweit dies nicht geschieht,
- verweist die Angelegenheit zur weiteren

Entseheidung Prifung und ggf. weiteren
Entscheidung auf der Grundlage des

Prifungsergebnisses an dieses Organ zuriick
[Variante 2].

Nach Alledem ist eine Mischung, d.h. eine Anwendung
beider Varianten von Artikel 111 (1) Satz 2 EPU, nicht
grundsatzlich ausgeschlossen. Ob im vorliegenden Fall
eine Mischung gegeben ist oder ob die Zurickverweisung
allein auf Variante 1 gestitzt werden kann, wird im

folgenden Abschnitt untersucht.

Zurlickverweisung zur Erteilung mit genau bezeichneten
Unterlagen: aufgrund einer "Mischung" von Varianten 1

und 2 oder aufgrund von Variante 1 alleine?
Die anwendbare (n) Variante (n)

Die Kammer hat in der Entscheidung T 1891/12 auf
Artikel 111 EPU nicht Bezug genommen und
dementsprechend nicht ausgefiihrt, ob sie Variante 1
oder 2, oder beide nacheinander (eigene Entscheidung,
dann Zurlckverweisung zu deren Umsetzung) angewendet
hat. Die Beschwerdefilhrerin vertrat in der mindlichen
Verhandlung - wie bereits ausgefihrt - den Standpunkt,
eine Mischform, d.h. eine Anwendung beider Varianten,
sei vom Wortlaut von Artikel 111 (1) Satz 2 EPU nicht
gedeckt. Wie jedoch oben dargelegt, werden von den

Kammern unterschiedliche Mischformen der Varianten 1
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und 2 angewendet, im Hinblick auf die Anpassung der
Beschreibung, betreffend einzelne
Patentierungsvoraussetzungen in Bezug auf einen
bestimmten Antrag sowie hinsichtlich der Priufung
mehrerer Antrdge, ohne dass diese Mischformen zu

beanstanden waren.

Vorliegend hat die Kammer selbst vollumfanglich in der
Sache entschieden, aber dann auch zuriickverwiesen, und
zwar lediglich zur Erteilung, d.h zur Umsetzung der
vollumfanglichen Entscheidung. Ersteres lasst sich
eindeutig Variante 1, Letzteres der Variante 2 im
Hinblick auf die Zurickverweisung zuordnen, nicht
jedoch den Zweck der Zurickverweisung, d.h. nach der
zutreffenden Lesart "zur weiteren Prifung und ggf.
weiteren Entscheidung auf der Grundlage des

Prifungsergebnisses".

Laut Beschwerdefihrerin hingegen ist wegen der
Zurlickverweisung nur Variante 2 anwendbar; ein
Tatigwerden der Kammer nach Variante 1 "im Rahmen der
Zustandigkeit" der Prifungsabteilung hatte die
Durchfihrung der erforderlichen administrativen
MaBnahmen, insbesondere den Erlass einer Mitteilung
nach Regel 71 (3) EPU, durch die Kammer selbst und

nicht durch die Prifungsabteilung vorausgesetzt.

Dem ist nicht zu folgen.

Gegen die Anwendung von Variante 2 durch die Kammer in
der fraglichen Entscheidung spricht zunachst, dass die
Kammer die Angelegenheit vollumfanglich selber geprift
hat, also im Zustandigkeitsbereich der

Prifungsabteilung tatig gewesen ist. Ebenso geschah es

im Fall T 843/91 oben, wo ausdricklich gesagt wurde,
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dass das auf der Grundlage von Variante 1 geschehen

sei.

Vor allem aber spricht gegen eine Annahme der Anwendung
von Variante 2, dass in ihrem Rahmen eine - wie oben
(unter Nr. 3.2) gezeigt - weitere Prifung durchzufihren
und ggf. weitere Entscheidung auf der Grundlage des
Prifungsergebnisses zu treffen ist. AusschlieBlich
dieser Variante ist auch Absatz 2 seinem Wortlaut nach
zugeordnet. In der englischen Sprachfassung ist die
erste Instanz an die ratio decidendi gebunden ("bound
by the ratio decidendi"), also den "die Entscheidung
tragende[n] Grund" (siehe T 934/91, Nr. 2 in der
amtlichen deutschen Ubersetzung). Eine Bindung an die
so verstandene ratio decidendi kommt in Fallen mit
vollstandiger Entscheidungsformel wie dem vorliegenden
nicht in Betracht. Denn eine derartige Bindung an den
tragenden Grund der Entscheidung der Kammer ist nur
dann von Belang, wenn der Prufungsabteilung noch
Spielraum zur weiteren Prifung i.S.v. Art. 111 (1),
Satz 2, Variante 2 i.V.m. Absatz 2 verbleibt.

Keine andere Beurteilung folgt aus der deutschen oder

franzdsischen Sprachfassung:

— durch die rechtliche Beurteilung der
Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde
gelegt ist, gebunden

- liée par les motifs et le dispositif de la
décision

Auch diese Sprachfassungen belegen, dass Variante 2
nicht den Fall einer vollstandigen Umsetzung der
Entscheidungsformel durch das Organ der ersten Instanz
meint. Die deutsche und englische Fassung stellen nur,
die franzdsische auch, auf den Grund oder die Grinde
fur die Entscheidung ab. Das gibt nur einen Sinn, wenn
die erste Instanz noch etwas zu prifen und - nach
dieser Priufung auf deren Grundlage - zu entscheiden
hat.
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Eine weitere Prifung und ggf. Entscheidung nach
Variante 2 ware trotz der Anordnung der Kammer der
Erteilung mit vollstandigen Unterlagen nur dann
moéglich, wenn sich der Sachverhalt, Uber den die Kammer
entschieden hat, nach Zurickverweisung an die
Prifungsabteilung im weiteren Verfahren vor ihr noch
einmal andern kdénnte. Das ware dann der Fall, wenn -
wovon die Beschwerdefiihrerin ausgeht - nach
Zurickverweisung an die Prufungsabteilung der Anmelder
gemdB Regel 71 (6) EPU noch Anderungen einreichen (oder
an der letzten von ihm vorgelegten Fassung festhalten)
konnte, wie dies der Wortlaut der Bestimmung besagt.
Der Anwendung insoweit von Regel 71 (6) EPU steht aber
die Rechtskraft der Entscheidung der Beschwerdekammer
entgegen, die es beil einem Erteilungsvorschlag durch
die Prifungsabteilung nicht gibt. Betreffend die
ebenfalls vorgesehenen Antrage auf Berichtigung bleibt
Regel 71 (6) EPU anwendbar, da Berichtigungen
begrifflich den Inhalt der Fassung des Patents nicht

andern konnen.

Die Rechtskraft steht der Einreichung von Anderungen
nach Regel 71 (6) EPU aufgrund der folgenden Erwagungen
entgegen: Nachdem die ratio decidendi einer
Entscheidung nach Variante 2 i.V.m. Artikel 111 (2)
EPU zur weiteren Priifung und ggf. Entscheidung auf der
Grundlage des Prifungsergebnisses Bindungswirkung
entfaltet, soweit der Sachverhalt identisch ist, muss
daraus gefolgert werden, dass eine Entscheidung nach
Variante 1 mit vollumfanglicher Prifung, dergestalt
dass der Priufungsabteilung nichts zu prifen iubrig
bleibt, in vollem Umfang Bindungswirkung entfaltet. Sie
erwdchst also in vollem Umfang inhaltlich in
Rechtskraft, was auch als "materielle" Rechtskraft

bezeichnet werden kann. Das ist eine Auspragung des
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Grundsatzes der Rechtskraft im EPU, die aus Artikel 111
(2) EPU fiur Variante 1 gefolgert werden kann, auch wenn
Artikel 111 (2) EPU auf diese Variante seinem Wortlaut
nach nicht anwendbar ist. Wenn

"Teilentscheidungen" (d.h. rechtliche Beurteilungen der
Kammer) nach Variante 2 (bei unverandertem Tatbestand)
Bindungswirkung entfalten, d.h. rechtskraftig werden,
so missen vollstandige Entscheidungen nach Variante 1
vollstandig rechtskraftig werden. Weitergehende,
allgemeine Ausfihrungen zum Umfang des Begriffs der
materiellen Rechtskraft sind im Rahmen der vorliegenden

Entscheidung nicht erforderlich.

Die Tatsache, dass das Patent erst spater, nach
Durchfithrung der in Regel 71 EPU im Einzelnen genannten
administrativen MaBnahmen, ggf. erteilt werden kann
(siehe dazu unten, Nr. 3.5), ist flir die Frage der
Rechtskraft der Entscheidung der Kammer, die mit deren
Ergehen eingetreten ist, irrelevant. Die Entscheidung
der Kammer und die mogliche spatere Entscheidung ilber
die Patentanmeldung (gemdB Artikel 97 EPU
Erteilungsbeschluss oder Zurickweisung) sind
voneinander getrennt zu sehen. Siehe hierzu die
entsprechenden Erwagungen in der oben (unter Nr. 3.2
a.E.) auszugswelise zitierten Entscheidung des BGH
(unter Nr. 18-19) zum Fall der Zurickverweisung an die
Einspruchsabteilung zur Aufrechterhaltung eines Patent

in geandertem Umfang.

Der Vorrang von Artikel 111 EPU in der obigen Auslegung
gegeniiber Regel 71 (6) EPU in Bezug auf Anderungen
ergibt sich aus dem EPU. Artikel 164 (2) EPU bestimmt

ausdricklich:

Bei mangelnder Ubereinstimmung zwischen Vorschriften
des Ubereinkommens und Vorschriften der
Ausfihrungsordnung gehen die Vorschriften des
Ubereinkommens vor.
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Daraus folgt auch, dass Regel 100 (1) EPU, nach dessen
Wortlaut Regel 71 (6) EPU betreffend Anderungen
anwendbar wire, im Einklang mit Artikel 111 EPU
einschrankend - und diese Anwendbarkeit ausschlieBend -
auszulegen ist. Nach dieser Bestimmung gilt (die
entsprechende Regel 66 (1) EPU 1973 unterscheidet sich

hiervon in der Hervorhebung bzw. Streichung) :

Die Vorschriften fir das Verfahren vor dem Organ dexr
Stette, das die mit der Beschwerde angefochtene
Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren

atsprechend anzuwenden, sofern nichts anderes bestimmt
ist.

Diese Bestimmung ist so zu verstehen, dass auch "sofern
nichts anderes bestimmt ist", d.h. in
Rechtsvorschriften ausdricklich angeordnet wird, nur
diejenigen Vorschriften der Ausfihrungsordnung
Anwendung im Beschwerdeverfahren finden kdnnen, welche
hoherrangigem Recht nicht widersprechen. Das gilt
ungeachtet dessen, dass in Regel 100 (1) EPU, anders
als in Regel 66 (1) EPU 1973 die Einschrédnkung, wonach
die Vorschriften "entsprechend", in der englischen
Fassung "mutatis mutandis", anwendbar sind, nicht mehr
vorhanden ist. Diese Einschréankung fand in der
franzdsischen Sprachfassung der Regel des EPU 1973

keine Entsprechung.

In der Begriundung der Anderung (siehe ABl. EPA,
Sonderausgabe Nr. 1 ABRl. EPA 2003, 159, 194 (unten))
heilt es zu Regeln 100 - 102 lediglich: "Die Regeln 100
bis 102 werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den
Stil des EPU 2000 angepaBt." In der englischen Fassung
entspricht dem Begriff "gestrafft" "streamlined", in
der franzdsischen "simplifié". Eine weitere Begriindung
betreffend Regel 100 wurde nicht gegeben.

Diese Begrindung ist fir Regel 100 unergiebig. Sie

kénnte dahingehend verstanden werden, dass die



- 39 - T 2558/18

Streichung der Worter "entsprechend" bzw. "mutatis
mutandis”™ lediglich redaktioneller Natur war, da diese
ohnehin schon im EPU 1973 keine inhaltliche Bedeutung
hatten und deswegen idberflissig waren. Oder umgekehrt,
dass es ohnehin selbstverstandlich ist, dass die
Vorschriften nur entsprechend Anwendung finden und
deshalb kein ausdricklicher Hinweis in der

Rechtsvorschrift erforderlich ist.

Auf diese Frage kommt es im Hinblick auf das oben
dargestellte Rangverhdltnis zwischen dem EPU und seiner
Ausfihrungsordnung aber ohnehin nicht an. Daher ist
auch die Stitzung der Nichtanwendung der seinerzeit
relevanten Rechtsvorschrift der Regel 51 (4) EPU 1973
in der Fassung vor 1. Juli 2002 auf Regel 66 (1) EPU,
wonach diese "nur entsprechend anzuwenden" sei in

J 8/98 (Nr. 2.2), zumindest unvollstdndig, da sie
ohnehin aus dem Rangverhdltnis EPU - Ausfihrungsordnung
folgt.

Aus entsprechenden Erwagungen kann wegen des
Rangverhaltnisses der betreffenden Vorschriften auch
der Umstand, dass die administrativen Aufgaben
betreffend die Patenterteilung nach Zurickverweisung zu

diesem Zweck dem Formalprifer iUbertragen sind:

Im Rahmen der Zustandigkeit der Prifungsabteilungen des
EPA werden auch Bedienstete, die keine technisch
vorgebildeten oder rechtskundigen Prifer sind
(Formalsachbearbeiter), mit der Wahrnehmung folgender
Geschafte der Priifungsabteilungen betraut:

5. Prifung und Mitteilungen nach Regel 71 (3), (6) bis
(9) EPU; Erlass der Entscheidung, durch die das B
europaische Patent erteilt wird (Regel 71 (11) EPU).

(siehe Artikel 1 Nr. 9 des Beschlusses der Prasidentin
des Europédischen Patentamts vom 12. Juli 2007 idber die
Wahrnehmung einzelner den Prifungs- oder
Einspruchsabteilungen obliegender Geschadfte durch
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Bedienstete, die keine Priifer sind, Sonderausgabe Nr.
3/2007 ABl. EPA, F.2, S. 106, 107)

keinen Einfluss auf die Beurteilung der Bindungswirkung

der Entscheidung der Beschwerdekammer haben.

Nach Alledem ist einem Kernargument der
Beschwerdefihrerin der Boden entzogen, wonach die
Berechtigung der Kammer, abschliellend zu entscheiden,
festgestellt werden misse und es an dieser wegen des
Zusammenspiels von Regel 71 (3) und (6) EPU fehle, d.h.
wegen der Mdglichkeit von Anderungen oder
Berichtigungen der ihm mitgeteilten Patentfassung nach
Regel 71 (6) EPU die Voraussetzungen fiir eine
endgiltige Entscheidung noch nicht vorlagen. Die oben
(unter Nr. XII) wiedergegebene Position der
Beschwerdefihrerin, wonach das dem Anmelder durch Regel
71 (6) EPU eingerdumte Recht nicht allein dadurch, dass
zuvor die Beschwerdekammer mit der Anmeldung befasst
gewesen sei, aufgehoben werden konne, ist - mangels
Bestehens dieses Rechts in Fallen wie dem vorliegenden

— gegenstandslos.

Nur der Vollstandigkeit halber sei hinzugefiigt, dass
die vorstehenden Erwdgungen unabhangig davon sind, ob
die Prifungsabteilung oder - was in der Praxis nicht
vorkommt - die Beschwerdekammer eine Mitteilung nach
Regel 71 (3) EPU absetzt und die weiteren
Verfahrensschritte bis zur moéglichen Erteilung selbst
durchfihrt. Nach Meinung der Beschwerdefilhrerin ware
nur im Fall der Durchfihrung all dieser MaRnahmen durch
die Beschwerdekammer Variante 1 von Regel 111 (1), Satz
2, EPU zuzuordnen, d.h. wiirde die Beschwerdekammer im
Rahmen der Zustandigkeit der Prifungsabteilung tatig.
Wirde sie derart tatig, wirde sich dann aber auch
konsequenterweise die Frage nach der Anwendbarkeit von

Regel 71 (6) EPU hinsichtlich von Anderungen stellen.
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Diese ware aber zu verneinen, weil die Beschwerdekammer

dann an ihre eigene Entscheidung gebunden ware.

Rechtsgrundlage fiir die Zurlickverweisung

Gleiches gilt fir ein weiteres Kernargument, namlich
die Anwendbarkeit von Variante 2, welche alleine die
Zurickverweisung der Angelegenheit an die

Prifungsabteilung ausdricklich beinhalte.

Denn die Rechtsgrundlage, auf welche die
Zurickverweisung gestitzt werden kann, ist Variante 1,
auch wenn dort die Zurickverweisung nicht erwahnt ist.
Man muss namlich aus Variante 2 (neben der vorstehenden
Folgerung betreffend die vollstdndige Bindungswirkung
einer vollstadndigen Entscheidung) die (weitere)
Folgerung ziehen, dass dann, wenn eine Zurickverweisung
zur weiteren Prifung (und ggf. weiteren Entscheidung
auf der Grundlage des Prifungsergebnisses) erfolgen
kann, das erst recht gilt, wenn eine Zurilickverweisung
lediglich zur Durchfihrung administrativer MaBnahmen
zur Umsetzung einer vollumfanglichen Entscheidung nach
Variante 1 ausgesprochen wird, die ggf. in einen
Erteilungsbeschluss nach Artikel 97 (1) i.V.m. Regel
71a (1) EPU miundet. Der Erteilungsbeschluss beendet
unabhédngig davon, ob Variante 1 oder 2 von Artikel 111
(1) Satz 2 EPU gegeben ist, im Falle der Gewdhrbarkeit
einer Patentfassung stets das Prifungsverfahren. Nach
Alledem ist eine Zurickverweisung zur Umsetzung einer
vollumfanglichen Entscheidung nach Variante 1 keine
Zurickverweisung im Sinne von Variante 2, die
zusatzlich zu Variante 1 Anwendung finden wirde,
sondern eine ZuruUckverweisung ausschlieBlich nach

Variante 1.
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Dieses Ergebnis stimmt mit den Erliuterungen zu Artikel
11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)
2020 uberein. Da auch diese Bestimmung dem EPU
gegenliber nachrangig ist, kann sie dieses Ergebnis

allerdings nur bestatigen. Artikel 11 lautet:

Eine Kammer verweist die Angelegenheit nur dann zur
weiteren Entscheidung an das Organ zurick, das die
angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere
Grunde dafir sprechen.

In den Erlauterungen hierzu heilt es:

Der vorgeschlagene neue Artikel 11 ist nur anzuwenden,
wenn eine Zurlckverweisung "zur weiteren Entscheidung"
erfolgt. Nicht erfasst sind insbesondere Falle, in
denen die Kammer die Angelegenheit mit der Anordnung
zurlickverweist, ein Patent zu erteilen oder ein Patent
in gednderter Fassung aufrechtzuerhalten, sei es mit
oder ohne Anpassung der Beschreibung.

Aus diesen Erlauterungen alleine konnte - ohne die
obige Auslegung von Artikel 111 EPU - nicht gefolgert
werden, dass eine Zurlckverweisung mit umfassender
Entscheidungsformel nicht unmittelbar unter die
Variante 2 zugeordnete Bestimmung von Artikel 111 (2)
EPU fallt. Die Frage ist aber im Hinblick auf die obige
Auslegung von Artikel 111 EPU gegenstandslos, da die
Erlauterungen hiermit Ubereinstimmen, soweit die
Zurlickverweisung zur Erteilung mit vollstandigen
Unterlagen, also nicht zur Erteilung und Anpassung der

Beschreibung, erfolgt.

Nur der Vollstandigkeit halber sei zu dem hier nicht
gegebenen Fall einer ZuruUckverweisung zur Erteilung mit
einem von der Kammer festgelegten Anspruchssatz, aber
zur noch erforderlichen Anpassung der Beschreibung,
Folgendes bemerkt: Die Passage in den Erlauterungen:
"seli es mit oder ohne Anpassung der Beschreibung" ist
zumindest irrefithrend. Denn liegt die Anpassung der
Beschreibung in der Verantwortung der ersten Instanz,

so trifft sie diesbezliglich eine Entscheidung. Eine
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Zurickverweisung erfolgt demnach insoweit nach Variante
2 - und fir die Anspriche nach Variante 1. Das wird von
der oben (unter Nr. 3.2) zitierten Entscheidung im Fall
T 843/91 (siehe das dortige Zitat) bestatigt.

Konsequenzen

Eine Zurickverweisung mit der Anordnung an die
Prifungsabteilung zur Erteilung eines Patents in einer
konkreten Fassung, d.h. mit genau bezeichneten
Unterlagen - wie im Fall der Entscheidung T 1891/12 -,
ergeht aufgrund von Variante 1 von Artikel 111 (1) Satz
2 EPU. Damit wird die Priifungsabteilung angewiesen,
eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU abzusetzen. Darin
teilt die Prifungsabteilung dem Anmelder mit, dass sie
ein Patent in der in der Entscheidungsformel der
Entscheidung der Beschwerdekammer genannten Fassung zu
erteilen beabsichtigt (zusammen mit den zugehdrigen
bibliografischen Daten). Des Weiteren fordert sie darin
den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von vier
Monaten die Erteilungs- und Verdffentlichungsgebihr zu
entrichten sowie eine Ubersetzung der Patentanspriiche
in den beiden Amtssprachen des Europadischen Patentamts
einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind (so
im Einzelnen Regel 71 (3) EPU). Abhidngig von der
Reaktion des Anmelders hierauf bestimmen sich die
Rechtsfolgen entweder nach Regel 71 Absatz 5 oder
Absatz 7 EPU.

Regel 71 (5) EPU besagt:

Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Absatz 3 die
Gebihren nach Absatz 3 (und gegebenenfalls Absatz 4)
entrichtet und die Ubersetzungen nach Absatz 3
einreicht, gilt dies als Einverstandnis mit der ihm
nach Absatz 3 mitgeteilten Fassung und als Beleg filr
die Verifizierung der bibliografischen Daten.
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Damit korrespondiert Regel 7l1a EPU, die mit "Abschluss
des Erteilungsverfahrens" iberschrieben ist und in

ihrem Absatz 1 bestimmt:

Die Entscheidung iUber die Erteilung des europaischen
Patents ergeht, wenn alle Gebiihren entrichtet sind,
eine Ubersetzung der Patentanspriiche in den beiden
Amtssprachen des Europdischen Patentamts eingereicht
ist, die nicht die Verfahrenssprache sind, und
Einverstadandnis mit der flir die Erteilung vorgesehenen
Fassung besteht. In der Entscheidung ist die ihr
zugrunde liegende Fassung der europaischen
Patentanmeldung anzugeben.

Eine Zurickverweisung an die Prifungsabteilung zur
Erteilung mit genau bezeichneten Unterlagen nach
Variante 1 widerspricht nach dem Vorgesagten nicht
Artikel 111 EPU, weil nach Absetzung der Mitteilung
nach Regel 71 (3) EPU - bei Erfiillung der dort
genannten Voraussetzungen - eine nur in Variante 2
genannte "weitere Entscheidung" der Prifungsabteilung,
namlich der Erteilungsbeschluss nach Regel 7l1a (1) EPU
steht. Denn diese Entscheidung ist inhaltlich keine
eigene Entscheidung der Prifungsabteilung, sondern
setzt lediglich die Entscheidung der Beschwerdekammer

(im Grundsatz) identisch um.

Die Alternative zu Regel 71 (5) EPU ist (abgesehen von
begriindeten Antragen auf Berichtigungen, nicht
Anderungen, nach Regel 71 (6) EPU) die Regel 71 (7)
EPU:

Werden die Erteilungs- und Veroffentlichungsgebiihr oder
die Anspruchsgebiithren nicht rechtzeitig entrichtet oder
die Ubersetzungen nicht rechtzeitig eingereicht, so
gilt die europdische Patentanmeldung als
zurickgenommen.

Die Patentanmeldung gilt nach Auffassung der Kammer
auch dann gemidB Regel 71 (7) EPU als zuriickgenommen,
wenn der Anmelder — ohne die in Regel 71 (3) EPU
geforderten Handlungen vorzunehmen - innerhalb der

Frist von Regel 71 (3) EPU gemdB Regel 71 (6) EPU
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dessen nicht anwendbarem Wortlaut entsprechend
begrindete Anderungen beantragt (oder an der letzten
von ihm vorgelegten Fassung festhalt). Denn ein solcher
Antrag ist mangels diesbeziglicher Anwendbarkeit wvon
Regel 71 (6) EPU als unzuldssig einzustufen. Eine
Zulassung zum Verfahren wirde der — im Hinblick auf den
in Artikel 111 (2) EPU verankerten Grundsatz -
bindenden Entscheidungsformel widersprechen. Da eine
Zulassung nicht moglich ist, hat die Prifungsabteilung
auch keine Entscheidung nach Regel 137 (3) EPU zu
treffen, wonach "Weitere Anderungen .. nur mit
Zustimmung der Prifungsabteilung vorgenommen werden
[konnen]". Da eine Zustimmung von vornherein
ausgeschlossen ist, hat die Prufungsabteilung keine
Mbéglichkeit, das ihr von dieser Vorschrift eingeraumte
Ermessen auszuiiben, auch nicht in dem Sinne, dass sie
wegen einer angenommenen "Ermessensreduzierung auf
Null", also einer allein mdéglichen und zuldssigen
Ausiibung des Ermessens (so zum Begriff T 700/15, Nr.
48), die Zulassung von Anderungen (oder der zuletzt
vorgelegten Fassung) verweigert. Eine derartige
Ermessensreduzierung kame nur dann in Betracht, wenn
von mehreren denkbaren Entscheidungen nur die Ablehnung
der Zulassung zum Verfahren in Frage kame. Wegen der
Rechtskraft der Entscheidung der Beschwerdekammer kommt
aber gar keine auf eigene Erwagungen der
Prifungsabteilung gestiitzte Entscheidung tber die

Zulassung zum Verfahren in Frage.

In der angefochtenen Entscheidung hat die
Prifungsabteilung demgegeniber die Zulassung nach Regel
137 (3) geprift und dabei zutreffend angenommen, dass
die in der Entscheidungsformel genau bezeichneten
Unterlagen nicht mehr angetastet werden kdénnten. Daher
hat sie den gednderten Anspruchssatz nicht zugelassen.

Sie ist also von einer Ermessensreduzierung auf Null
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ausgegangen und nicht von der dieser vorgelagerten
Unzuldssigkeit der Anderungen und dementsprechend auch
nicht von der Riucknahmefiktion der Regel 71 (7) EPU.

Nach Kenntnis der Kammer ist ihre obige
Rechtsauffassung bisher nicht ausdricklich in der
Rechtsprechung der Kammern zum Ausdruck gebracht
worden. Daher kann man der Beschwerdefihrerin die
berechtigte Erwartung zubilligen, dass die
Riicknahmefiktion bei Einreichung von Anderungen
innerhalb der Frist von Regel 71 (3) EPU nicht greift
und die beantragten Anderungen auf ihre Zulassung hin

gepruft werden.

Im Ergebnis ist die Anmeldung daher weiterhin existent
und entsprechend der angefochtenen Entscheidung der
Antrag als nicht nach Regel 137 (3) EPU zum Verfahren

zugelassen anzusehen.

Befassung der GrofBlen Beschwerdekammer mit einer Frage

Die Frage, welche rechtliche Bedeutung eine
Entscheidung einer Beschwerdekammer, mit welcher das
Patent zur Erteilung in einer bestimmten Fassung an die
Prifungsabteilung zuruckverwiesen wird, zukommt,
erscheint der Beschwerdefiihrerin von grundlegender
Bedeutung. Sie regte daher in der mindlichen
Verhandlung an, dass die Kammer diese Frage, sofern sie
es flur sachdienlich erachten sollte, der GroBen
Beschwerdekammer vorlege. In der Stellungnahme im
Nachgang zur mindlichen Verhandlung (Punkt 9, Seite 9)
meinte sie, eine Vorlagefrage konnte beispielsweise wie

folgt lauten:

Hat eine Entscheidung einer Beschwerdekammer, mit
welcher eine Patentanmeldung an die Prifungsabteilung
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zur Erteilung in einer spezifisch festgelegten Fassung
zuriickverwiesen wird, die Folge, dass diese Fassung im
Verfahren vor dem EPA auch auf Antrag des Anmelders
nicht mehr geadndert werden kann [Frage 1], oder ist die
Prifungsabteilung nach einer solchen Zuriickverweisung
berechtigt, Uber vom Anmelder nach Regel 71 (6) EPU
eingereichte begriindete Anderungen oder Berichtigungen
zu entscheiden [Frage 2]7?

Aus Sicht der erkennenden Beschwerdekammer ist eine
Befassung der Grolen Beschwerdekammer mit dieser Frage
nicht im Sinne von Artikel 112 (1) a) EPU erforderlich
— und damit auch nicht "sachdienlich". Denn die
Antworten auf die hier so bezeichneten Fragen 1 und 2
ergeben sich - wie oben ausfihrlich dargelegt -
eindeutig aus dem EPU (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 9. Auflage 2019, V.B.2.3.7),
insbesondere dessen Artikel 111. Der Anregung der
Beschwerdefihrerin, die Frage vorzulegen, falls die
Kammer dies als sachdienlich befande, wird damit keine

Folge geleistet. Die Antworten lauten zusammengefasst:

Frage 1: Ja, eine Entscheidung einer Beschwerdekammer,
mit welcher eine Patentanmeldung an die
Prifungsabteilung zur Erteilung in einer spezifisch
festgelegten Fassung zuriickverwiesen wird, hat die
Folge, dass diese Fassung im Verfahren vor dem EPA auch
auf Antrag des Anmelders nicht mehr geandert werden
kann. Das folgt - wie oben erdrtert - aus dem
Rechtsgedanken des Artikel 111 (2) EPU. Nach dieser
Vorschrift kommt einer Entscheidung Uber Einzelfragen -
bei gleichem Sachverhalt - bindende Wirkung zu. Daraus
folgt, dass eine Erteilungsentscheidung mit genau
bestimmten Unterlagen in vollem Umfang bindet. Die
Befugnis der Kammer zur ZurlUckverweisung zur Erteilung
ergibt sich bei einer derartigen Entscheidung ebenfalls
aus dem Rechtsgedanken von Artikel 111 (2) EPU. Wenn
nach dieser Bestimmung eine Zurickverweisung zur

weiteren Prifung mdéglich ist, dann muss eine
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Zurickverweisung erst recht zur bloBen Erteilung nach
Durchfiihrung der erforderlichen administrativen

MaBnahmen méglich sein.

Frage 2: Ist die Prifungsabteilung nach einer solchen
Zurickverweisung berechtigt, idber vom Anmelder nach
Regel 71 (6) EPU eingereichte begriindete Anderungen
oder Berichtigungen zu entscheiden. Die Antwort lautet:

nein. Das folgt aus der Bejahung von Frage 1.

Notwendigkeit der Einreichung einer Teilanmeldung

("Interessenlage" der Beschwerdefithrerin)

Der Hinweis auf die Interessenlage der
Beschwerdefihrerin ist fir das vorliegende Verfahren
irrelevant. Das gilt fir die von ihr in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer als empfunden mitgeteilte
Notwendigkeit, bei Zurickweisung des wvorliegenden
Hauptantrags eine Teilanmeldung mit erheblichen
Kostenfolgen einreichen zu missen. Denn Stammanmeldung
und Teilanmeldung stellen eigenstandige Anmeldungen
dar, die rechtlich lediglich iiber Artikel 76 EPU
miteinander verknipft sind. Wirtschaftliche
Verknipfungen der geltend gemachten Art sind rechtlich

irrelevant.

Zu den in der Beschwerdebegriindung (unter Nr. 6)
geltend gemachten Nachteilen der Anmelderin und auch
der Offentlichkeit im Falle der Erteilung eines Patents
mit einem im Hinblick auf Klarheit und Bestandskraft
zumindest potentiell problematischem Wortlaut ist
lediglich auszufihren: Das sind die ggf. hinzunehmenden
Konsequenzen einer rechtskraftigen Entscheidung der

Beschwerdekammer.
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Ergebnis betreffend den Hauptantrag

Nach Alledem wurde aufgrund von Variante 1 eine
Entscheidung mit Bezeichnung aller Unterlagen fir die
Erteilung eines Patents getroffen und die Angelegenheit
zu deren Umsetzung zurlUckverwiesen. Die Entscheidung
ist inhaltlich bindend (erwdchst in materielle
Rechtskraft), was aus dem in Artikel 111 (2) EPU
verankerten Rechtsgrundsatz zu folgern ist. Sie bindet
demnach die Prifungsabteilung, die keine abweichende
Entscheidung treffen kann (abgesehen von Berichtigungen
(Fehlerkorrektur) nach Regel 71 (6) EPU, die vorliegend
nicht geltend gemacht wurde). Aus Artikel 111 (2) EPU
ist ebenfalls zu folgern, dass die Kammer die
Angelegenheit, die sie nach Variante 1 selbst
entschieden hat, allein zur Erteilung aufgrund der

bindenden Entscheidungsformel zurickverwiesen hat.

Damit war die Priufungsabteilung daran gehindert, ein
Patent mit anderen Unterlagen als den in der
Entscheidungsformel bezeichneten zu erteilen. Die
Erteilung hing davon ab, dass die Beschwerdefiihrerin
die formalen Voraussetzungen erfillte. Zu diesen
gehdéren die Entrichtung der Erteilungs- und
Verdffentlichungsgebihr sowie die Einreichung einer
Ubersetzung der Patentanspriiche (Regel 71 (3) Satz 2
EPU) . Dem ist die Beschwerdefilhrerin nicht nachgekommen
und hat vielmehr einen geanderten Antrag nach Regel 71

(6) eingereicht.

Die Prifungsabteilung hat den gednderten Antrag im
Ergebnis zu Recht nicht zum Verfahren zugelassen, da
sie der Auffassung war, dass sie wegen der bindenden
Entscheidungsformel idber kein Ermessen gemal Regel 137
(3) EPU fir die Durchfihrung des in Regel 71 (6) EPU
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vorgeschriebenen Verfahrens, d.h. dem Erlass einer
neuen Mitteilung nach Regel 71 (3) oder der
Wiederaufnahme des Prifungsverfahrens, verfigte (also
von einer "Ermessensreduzierung auf Null" ausging). Da
jedoch Regel 71 (6) EPU vorliegend nicht anwendbar ist,
hatte sie den Antrag — mangels Durchfthrung der in
Regel 71 (3) EPU genannten Handlungen — von vornherein
als unzuladssig zurickweisen missen. Die Rechtsfolge von
Regel 71 (7) EPU, d.h. die Fiktion der Riucknahme, trat
nach Auffassung der Kammer wegen des der
Beschwerdefilhrerin zuzubilligenden Vertrauens auf die
Mbéglichkeit einer Uberprifung einer Ablehnung der

Zulassung nach Regel 71 (6) EPU nicht ein.

Als Konsequenz der vorstehenden Beurteilung gehen die
Ausfihrungen zur Frage der Patentierbarkeit des
Gegenstands der neuen Anspruche unter Nr. 5 der

Beschwerdebegriindung ins Leere.

Hilfsantrag: Fassung des Druckexemplars

[Zitat aus Ladungsbescheid]

[6.] Der Hilfsantrag hat die Erteilung eines Patents in
der Fassung des Druckexemplars, d.h. der
Erteilungsunterlagen, die der Beschwerdefihrerin mit
der Mitteilung gemdB Regel 71 (3) EPU vom 03.11.2017
Ubermittelt wurden, zum Gegenstand. Die
Beschwerdefihrerin meint, mit ihrer Zustimmung zu der
Fassung, in der die Prifungsabteilung das Patent zu
erteilen "beabsichtige", sei dem
Zurickweisungsbeschluss die Grundlage entzogen. Er sei
aufzuheben und die Anmeldung zur Erteilung in der

Fassung des Druckexemplars "zurlckzu[ver]weisen".
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Die Kammer bemerkt hierzu, dass sie nach Artikel 12 (4)
VOBK 2007 Uber die Befugnis verfligt, u.A. Antrage nicht
zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren
- hier also auf die Mitteilung der Prifungsabteilung
gemdaB Regel 71 (3) EPU vom 3. November 2017 hin h&tten
vorgebracht werden konnen (vgl. zu friherem Recht die
Entscheidung im Fall T 79/89 vom 9. Juli 1990, ABI. EPA
1992, 283, Nr. 5).

[Ende des Zitats aus dem Ladungsbescheid.]

Die Kammer macht von dieser Befugnis im vorliegenden
Fall keinen Gebrauch und bericksichtigt den
Hilfsantrag. Die Beschwerdefihrerin hat auf rechtliche
Gesichtspunkte aufmerksam gemacht, die in der
bisherigen Rechtsprechung nicht oder nicht umfassend
behandelt worden sind.

Sie war daher berechtigt, mit ihrem Vorgehen die
Behandlung der und Entscheidung iUber diese Rechtsfragen
herbeizufihren. Vom Eingreifen der Ricknahmefiktion
nach Regel 71 (7) EPU musste sie nicht ausgehen (siehe
oben, Nr. 3.5 a.E.).

Da der vorliegende Hilfsantrag mit dem einzigen Antrag,
welcher der stattgebenden Entscheidung der Kammer im
Fall T 1891/12 vom 10. Juli 2017 zugrunde lag,
identisch ist, und die angefochtene Entscheidung keinen
Bestand haben kann, ist vorliegend eine Entscheidung
mit der Entscheidungsformel, die mit derjenigen der
letztgenannten Entscheidung identisch ist, zu treffen.
Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben und
die Angelegenheit zur Erteilung eines Patents gemal der
Entscheidungsformel der Entscheidung T 1891/12 wvom 10.

Juli 2017 an die erste Instanz zurickzuverweisen.
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Riickzahlungsantrag

Dieser Antrag gemdB Regel 103 (1) a) EPU ist bereits
mangels Erfolg der Beschwerde im Hauptantrag,
dessentwegen alleine Beschwerde eingelegt worden war,
zuriickzuweisen. Im Ubrigen folgt dieses Ergebnis auch
aus nachfolgenden Erwdgungen der Kammer im

Ladungsbescheid:

5. SchlieBlich ist der Antrag auf Rickzahlung der
Beschwerdegeblihr wegen schweren Verfahrensfehlers
offensichtlich unbegriindet. Denn der
Ermessensnichtgebrauch durch die Priifungsabteilung, in
welchem die Beschwerdefithrerin einen schweren
Verfahrensfehler erblickt, war - wie bereits ausgefiithrt
- mangels eigenen Ermessensspielraums [im Ergebnis]
sachgerecht. Die Prifungsabteilung hat zutreffend
erkannt, dass die Entscheidungsformel zur Folge hat,
dass die Unterlagen, d.h. Beschreibung, Anspriiche,
Zeichnungen, res iudicata sind und nicht mehr
angetastet werden konnen.

Die Tatsache, dass die Prifungsabteilung von einer
Ermessensreduzierung auf Null im Rahmen einer
Zulassungsentscheidung nach Regel 137 (3) EPU
ausgegangen ist, und nicht von einer Unzulassigkeit der
begrindeten Anderungen, ist im vorliegenden Fall - wie
ausgefihrt (oben, Nr. 3.5 a.E.) - unschadlich. Nach
Kenntnis der Kammer ist ihre Rechtsauffassung bisher
nicht ausdriicklich in der Rechtsprechung der Kammern
zum Ausdruck gebracht worden. Die Frage, ob es sich
vorliegend bei der Annahme einer Ermessensreduzierung
auf Null iUberhaupt um einen eigenstandigen
Verfahrensfehler handeln kdénnte oder nicht vielmehr
ggf. ein materieller Fehler vorliegen wiurde (siehe

oben, Nr. XIII), kann im Ubrigen offen bleiben.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurickverwiesen, ein Patent mit folgender Fassung zu

erteilen:

Anspriche:
Nr. 1 - 12 gemaBl Hauptantrag (von 14:40 Uhr), eingereicht in
der mindlichen Verhandlung vom 10. Juli 2017,

Beschreibung:
Seiten 1 - 11 der Reinschrift, eingereicht in der miindlichen
Verhandlung vom 10. Juli 2017,

Zeichnungen:
Blatt 1/7 bis 7/7 in der urspringlichen Fassung.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird

zurlckgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



