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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

VII.

Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin)
betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass
der damalige Hilfsantrag 3 den Erfordernissen des EPU

genuge.

Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) einen neuen

Hauptantrag ein.

Die Beschwerdefihrerin brachte mit Schreiben vom 27.

Dezember 2019 weitere Argumente vor.

Die Beschwerdegegnerin reichte mit Schreiben vom 3.
Marz 2020 den mit der Beschwerdeerwiderung gestellten

Hauptantrag, sowie einen Hilfsantrag ein.

In der Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK war die
Beschwerdekammer der vorlaufigen Meinung, dass die
Beschwerde zulédssig, und eine sofortige
Zurickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung
mit Rluckerstattung der Beschwerdegebihr erforderlich

sei.

Daraufhin nahmen mit Schreiben vom 18. Januar 2021
(Beschwerdegegnerin) und vom 22. Januar 2021
(Beschwerdefithrerin) die Parteien ihre Antrage auf

mindliche Verhandlung zuriick.

Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:
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Die Beschwerde sei nicht zulassig, da sie sich nicht
mit den tragenden Grinden der angefochtenen

Entscheidung auseinandersetze.

Die Einspruchsabteilung sei nicht verpflichtet alle

Einspruchsgrinde zu iberprifen, insbesondere deshalb
nicht, weil Artikel 123(2) EPU keinen urspriinglichen
Einspruchsgrund darstellte. Auch miisse sie sich nicht

zwangsweise an den Aufgabe-Losungs-Ansatz halten.

Zudem argumentiert sie, dass die Sache an die
Einspruchsabteilung zuriick zu verweisen sei, falls die

Dokumente D27 bis D31 berilicksichtigt wiirden.

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt das Patent gemalB
Hauptantrag oder hilfsweise gemal Hilfsantrag 1, beide
Antrage eingereicht mit Schreiben vom 3. Marz 2020,

aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrunde

Zuldssigkeit der Beschwerde (Artikel 108 EPU)

Die Kammer sieht die Beschwerde aus folgenden Griinden

als ausreichend begriindet an.

Die Prifung der Anforderungen des Artikels 108 EPU in
Verbindung mit Regel 99(2) EPU hat auf der Grundlage
des Inhalts sowohl der Beschwerdebegrundung als auch
der angefochtenen Entscheidung zu erfolgen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019,
V.A.2.6.3 a)).
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Im vorliegenden Fall ist einerseits die Entscheidung
der Einspruchsabteilung nicht ausreichend begriindet
(siehe Punkt 2) und andererseits legt die
Beschwerdefiihrerin dar, wieso die erfinderische
Tatigkeit ausgehend von Dokument D14, das gemal der
angefochtenen Entscheidung von der Beschwerdefiihrerin
als nachstliegender Stand der Technik gewahlt wurde,
nicht als erfinderisch angesehen wird

(Beschwerdebegriindung, Seite 16, Punkt 3.).

Zudem ist eine Beschwerde, die einen vollig anderen
Sachverhalt als den der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden einfihrt - vorbehaltlich sonstiger
Mangel - dann zuldssig, wenn sie sich noch auf
denselben Einspruchsgrund stiutzt (siehe Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, V.A.2.6.5 a)).
Dies ist hier der Fall, da die neuen Einwande sowohl
die Neuheit als auch die erfinderische Tatigkeit
betreffen. Beide Einspruchsgriinde waren in der
Einspruchsschrift geltend gemacht worden. Ob die neuen
Einwande dann gemal Artikel 12(4) VOBK 2007 in das
Beschwerdeverfahren zugelassen d.h. bei der
Begrindetheitsprifung beriicksichtigt werden, wird erst
in diesem Rahmen entschieden und ist keine Frage der

Zuladssigkeit der Beschwerde.

Begrindung der angefochtenen Entscheidung (Regel 111 (2)
EPU)

GemaB Artikel 101(3) a) EPU ist bei neuen Antridgen zu
Uberpriifen, ob sie die Bedingungen des EPU erfillen.
Dies betrifft nicht die Klarheit im Falle der
Kombination von - wie im vorliegenden Fall - erteilten
Ansprichen (G 3/14, Grinde 81) und das Erfordernis der
Einheitlichkeit (G 1/91, Leitsatz). Jedoch ist auf
jeden Fall das Erfordernis des Artikels 123(3) EPU zu
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priufen (siehe G 9/91 und G 10/91, Grinde 19; T 648/96,
Grinde 2.4; T 1302/06, Grinde 2), was im vorliegenden
Fall nicht geschah. Aus der Entscheidung geht
jedenfalls nicht hervor, wieso die Einspruchsabteilung
die Bedingungen des Artikels 123(3) EPU fiur die
Anspriche des der Entscheidung zu Grunde liegenden
Hilfsantrags 3 und insbesondere fur Anspruch 6 dieses

Antrags als erfullt ansah.

Die Tatsache, dass Artikel 100 (c) EPU kein
Einspruchsgrund war und seitens der Einsprechenden kein
Einwand unter Artikel 123(2) EPU vorlag, ist fiur die
Prifung der geanderten Anspriche auf die Erfordernisse
des Artikels 123 (3) EPU durch die Einspruchsabteilung

irrelevant.

Auch ist die Entscheidung so zu begrinden, dass sowohl
die Parteien, als auch die Beschwerdekammer verstehen,
ob die Entscheidung gerechtfertigt ist, oder nicht
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,

9. Auflage, 2019, IIT.K.3.4.1).

Die Entscheidung geht nicht darauf ein, wieso die
Kombination des erteilten Anspruchs 1 mit den
Ansprichen 2 und 6 die Neuheit bedingen soll, obwohl
der erteilte Anspruch 1 als nicht neu gegeniiber D6
angesehen wurde. Zudem sind die weiteren in der
Einspruchsschrift als neuheitsschddlich gegeniiber dem
erteiltem Anspruch 1 zitierten Dokumente D7, D8, D9,
D10 und D17 idberhaupt nicht erwdhnt, sodass nicht
nachvollzogen werden kann, wieso Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3 als neu angesehen wurde. Obwohl die
Einsprechende anscheinend keinen Neuheitseinwand gegen
Hilfsantrag 3 vorbrachte (siehe angefochtene
Entscheidung, Punkt 9 und Niederschrift idber die

mundliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung,
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Punkt 6, sechster Absatz), obliegt es der
Einspruchsabteilung mindestens anzugeben, wieso die
urspringlich gegen die Neuheit eingereichten Dokumente
nicht mehr fir die Prifung unter Artikel 101 (3) EPU
relevant sind. Somit liegt prima facie auch ein Grund
fir die Uberprifung der Neuheit im Sinne der G 10/91

(Leitsatz 2) vor.

Die Kammer ist der Meinung, dass der Begrindungspflicht
nicht geniige getan ist, wenn nur darauf verwiesen wird,
dass die Einsprechende fir den spezifischen Antrag
keine Einwidnde mehr hatte. Artikel 101 (3) EPU setzt
vielmehr voraus, dass die Einspruchsabteilung eine
Uberprifung der gednderten Antrage von Amts wegen
durchfihrt. Diese sollte dann, jedenfalls in knappen
Worten, auch anschlieBend in der Begrindung der

Entscheidung wiederzufinden sein.

Der von der Beschwerdegegnerin zitierte Fall T 274/95
unterscheidet sich vom vorliegenden Fall dadurch, dass
dort der Einspruchsgrund unter Artikel 100 (c) EPU
insgesamt, also auch fir das erteilte Patent,
zurickgenommen wurde, wahrend im vorliegenden Fall die
Neuheit ein Einspruchsgrund war und fir den Hauptantrag
sowie Hilfsantrag 1 durchgriff. Deshalb wadre es fiur das
Verstandnis der angefochtenen Entscheidung wesentlich
gewesen, dass die Einspruchsabteilung mindestens
angibt, was sie - flUr den der Entscheidung zu Grunde
liegenden Hilfsantrag 3 - als Unterscheidungsmerkmal,
gegenliber den in der Einspruchsschrift als
neuheitsschadlich fliir das Streitpatent erwdhnten

Dokumenten, ansieht.

Die Begrindung betreffend die erfinderische Tatigkeit
des Hilfsantrags 3 enthédlt zudem keine logische Kette,

die basierend auf dem etablierten Aufgabe-Losungs-
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Ansatz ausgehend vom nadchstliegenden Stand der Technik
erlautert, wieso eine erfinderische Tatigkeit vorliegt.
Die kurze Abhandlung von D16 und D8, sowie der nicht
begriindete Hinweis, dass den Argumenten des
Patentinhabers beizupflichten sei (Absatz, der die
Seiten 10 und 11 der Entscheidung verbindet), kann
nicht als ausreichende Begrindung angesehen werden.
Insbesondere im Hinblick auf die zusatzlich von der
Einsprechenden zitierten Entgegenhaltungen D6 und D11
wurden keine Entscheidungsgriinde durch die
Einspruchsabteilung gegeben. Selbst wenn von einem
Verstandnis ausgegangen wurde, wonach der Aufgabe-
Losungs-Ansatz nicht zwingend der Begrindung zugrunde
zu legen sei, so ware es trotzdem erforderlich gewesen
zu erklaren, wieso den Argumenten des Patentinhabers
zugestimmt wurde, damit verstanden werden kann, wieso
die Bedingungen des Artikels 56 EPU als erfullt

angesehen wurden.

Angesichts der unzulanglichen Begrindung der
Entscheidung und der nicht kompletten Prifung auch im
Rahmen der vorgebrachten Einspruchsgriinde des wahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Hilfsantrags 3, kommt die Kammer zum
Schluss, dass das Verfahren vor der Einspruchsabteilung
wesentliche Mangel aufweist, die eine sofortige
Zurickverweisung der Sache mit Rickerstattung der
Beschwerdegebiihr geboten erscheinen lassen (Artikel
111(2) EPU und Artikel 11 VOBK 2020, sowie Regel
103(1)a) EPU; siehe auch T 1805/14, Griinde 2.).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.

3. Die Beschwerdegeblihr wird zurickerstattet.
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