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1 - T 177/86

Sachverhalt und Antriage

I.

II.

IIT.

Die am 3. September 1981 angemeldete und am 17. Mdarz 1982
unter der Nummer O 047 490 verdffentlichte europdische

Patentanmeldung Nr. 81 106 869.1 wurde durch Entécheidung
der Priifungsabteilung vom 4. Februar 1986 zuriickgewiesen.

Der Entscheidung lag der Anspruch 1 vom 18. April 1984
zugrunde, bei dem entsprechend dem Antrag vom 20. Juni 1984
das Wort "gesonderte" durch die Wortfolge "einzelne, fiir die
Laschen vorgesehene” ersetzt worden war.

Die Zuriickweisung wurde in erster Linie damit begriindet, dasB
der Gegenstand des Anspruchs 1 als vollstandig vom Gegen-
stand des urspriinglichen Anspruchs 1 unabhd@ngige Erfindung
in den ursprﬁngiichen Anmeldungsunterlagen nicht enthalten
sei und daB die Anmeldung daher gegen Artikel 123 (2) EPU
verstoBe.

Ferner stehe der Gegenstand des Anspruchs 1 in keinem ein-
heitlichen Zusammenhang mit der urspriinglich beanspruchten
Er findung, fiir die die Recherche durchgefiihrt worden sei
(Artikel 82 EPU).

Die Einreichung einer auf den Gegenstand des Anspruchs 1
gerichteten Teilanmeldung komme im Hinblick auf Artikel 76
(1) EPU nicht in Betracht, da sie nur fiir solche Gegenst#nde
eingereicht werden k&nne, die nicht iber den Inhalt des
urspriinglich Of fenbarten hinausgehen.

Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder am 5. Mdarz 1986
unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebiihr Beschwerde
ein. Die schriftliche Beschwerdebegriindung wurde am

23. Mai 1986 eingereicht. In ihr vertritt der Beschwerde-
filhrer die Auffassung, daB8 die im neuen Anspruch 1 bean-
spruchte Befestigung einer Elektrokochplétte als vom Gegen-
stand des urspriinglichen Anspruchs 1 unabhdngiger
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Gegenstand in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
zweifelsfrei offenbart sei. Der angefochtene Zurilickweisungs-
beschluB8 negiere auBerdem Entscheidungen der Beschwerde-
kammern und handle auch der Anweisung von Ziffer C-VI 3.2
(c) der Priifungsrichtlinien zuwider, derzufolge bei fest-
gestellter Nichteinheitlichkeit zur Einreichung einer
Teilanmeldung aufzufordern sei.

In Beantwortung eines Zwischenbescheids der Kammer vom

21. Juli 1987 reichte der Beschwerdefilhrer am

17. September 1987 neue Anspriiche 1 und 2 ein. Der neue
Anspruch 1 wurde am 24. November 1987 telefonisch wie folgt
gedndert: Das Wort "gesonderte" wird durch "einzelne, fiir
die Laschen vorgesehene" ersetzt; die Wortfolge "der
Elektroplatte (11)" schlieSt sich an das Wort "Festlegung"
an und die Worte "der Laschen" werden gestrichen.

Der Beschwerdefilhrer erkladrte ferner, daB8 er auf den Gegen-
stand der urspriinglichen Anspriiche 1 bis 10 als selbstandige
Er findung verzichte.

Der geltende Anspruch 1 hat mithin folgenden Wortlaut:

1. Elektrokochplatte mit einem Kochplattenkdrper (12, 12a)
‘aus Metall, der im beheizten Bereich eine obere im
wesentlichen geschlossene, ebene Kochfldche und einen
SuBeren, von der Kochfliche (32) im wesentlichen senk-
recht abwirts gerichteten AuBenrand (13) hat, dem mehrere
Befestigungselemente, (44, 44c) zugeordnet sind, die mit
Einbauteilen (43,43c,48) fir die Elektrokochplatte (11)
zusammenwirken, dadurch gekennzeichnet, da8 die Befesti-
gungselemente (44,44c) im wesentlichen vertikal ge-
richtete, am AuBSenrand (13) fest angebrachte Laschen
sind, die durch einzelne, fiir die Laschen vorgesehene
Offnungen (46,47) der Einbauteile (43,43c,48) von oben
hindurchragen und diese zur formschliissigen Festlegung
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der Elektrokochplatte (11) in vertikaler und in Um-
fangsrichtung mit Vorsprﬁngeh (45,50) hintergreifen.

Der Beschwerdefiihrer beantragt, die angefochtene Entschei-
dung aufzuheben und das Patent zu erteilen, offensichtlich
auf der Grundlage des vorstehend wiedergegebenen geltenden
Anspruchs 1, dem sich der Anspruch 2 vom 16. September 1987
und die Anspriiche 3 bis 13 vom 17. November 1983 anschlieBen
sollen.

Es wird ferner die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr und
hilfsweise die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung
beantragt. |

Entscheidungsgriinde

1.

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der
Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.

Abgesehen von einigen klarstellenden, den Begriff "form—
schliissig" auf den urspriinglich offenbarten Sachverhalt
zuriickfilhrenden Anderungen entspricht der geltende Anspruch
1 dem der Zuriickweisungsentscheidung zugrundeliegenden
Anspruch 1.

Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist die Befestigung
einer Elektrokochplatte. Demgegeniiber hatte der ursprung—
liche Anspruch 1 den konstruktiven Aufbau der Elektrokoch-
platte im Hinblick auf eine geringe Wdrmekapazitdt und damit
einen guten Wirkungsgrad beim Ankochen sowie im Hinblick auf
die Beibehaltung einer ebenen Kochfldche unter allen Be-
triebsbedingungen zum Gegenstand. Erst in den indirekt auf
den urspriinglichen Anspruch 1 riickbezogenen urspriinglichen
Anspriichen 11 bis 13 wurde die Kochplattenbefestigung
beansprucht.
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Der geltende Anspruch 1 ist daher gegeniiber dem urspriing-
lichen Patentbegehren insofern erweitert, als in ihm die auf
die Kochplattenkonstruktion gerichteten Merkmale nach dem
urspriinglichen Anspruch 1 fehlen.

Eine derartige Erweiterung eines Patentanspruchs ist grund-
sdtzlich nur dann zuldssig, wenn fiir sie in den urspriing-
lichen Anmeldungsunterlagen eine Offenbarungsgrundlage vor-
handen ist. Es muB8 aus den urspriinglichen Unterlagen fiir den
Fachmann unmittelbar und eindeutig hervorgehen, daB der
nunmehr beanspruchte erweiterte Gegenstand vom Inhalt der
urspriinglichen Anmeldung umfafSt wurde (vgl. C-IV 5.4 der
Priifungsrichtlinien).

Bei der Priifung der Frage der Zuldssigkeit eines erweiterten
Patentanspruchs im Hinblick auf Artikel 123(2) ist der vom
Beschwerdefilhrer geforderte und auch in der Beschwerde-
kammerentscheidung T 190/83 erwdhnte Neuheitstest wenig
hilfreich. Da das Allgemeine (Gegenstand des erweiterten
Anspruchs 1) in der Regel vom Speziellen (Gegenstand des
urspriinglichen Anspruchs) neuheitsschddlich vorweggenommen
wird, wilirde dieser Test in solchen Fidllen stets zu einer
poéitiven Beurteilung der Frage der ursprﬁnglicheh Offen-
barung filhren. Dem steht entgegen, daB8 es sehr wohl Fille
geben kann, in denen durch Weglassen eines oder mehrerer
Merkmale oder durch Verallgemeinerung eines Merkmals ein in
den Anmeldungsunterlagen nicht offenbarter neuer Sachverhalt
entsteht.

Es kann daher nur nach den Umstdnden des jeweils zu unter-
suchenden Einzelfalles durch Vergleich des Inhalts des
erweiterten Anspruchs mit dem Gesamtinhalt der Anmeldungs-
unterlagen entschieden werden, ob der erweiterte Gegenstand
des geltenden Anspruchs 1 durch die urspriingliche Offen-
barung gestiitzt ist.
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Es ist demnach im vorliegenden Fall zu priifen, ob der
Fachmann den Anmeldungsunterlagen den Gegenstand des
geltenden Anspruchs 1 als von der Kochplattenkonstruktion
nach den urspriinglichen Anspriichen 1 bis 10 unabh&ngigen
Gegenstand entnehmen konnte oder nicht.

Hierzu ist folgendes festzustellen:

Die sich auf die Befestigung der Kochplatte beziehenden
urspriinglichen Anspriiche 11 bis 13 bilden innerhalb des
urspriinglichen Patentbegehrens eine in sich geschlossene,
nachgeschaltete Anspruchsgruppe, die sich fiir den Fachmann
ohne weiteres ersichtlich inhaltlich auf etwas anderes be-
zieht als die auf die Konstruktion der Elektrokochplatte
gerichtete vorgeschaltete Gruppe der Anspriiche 1 bis 10.

Die Merkmalsgruppe gemdB den vorgenannten Anspriichen 11 bis
13 ist als einzige im einleitenden Teil der urspriinglichen
Beschreibung, Seite 4, Zeilen 11l bis 17, besonders hervor-
gehoben, wenn auch im Sinne einer besonderen Ausbildungsform
der Erfindung nach dem urspriinglichen Anspruch 1 und unter
Hervorhebung eines Beitrags zur Ldsung der diesem zugrunde-
liégenden Aufgabe.

Der Kochplattenbefestigung sind Zeichnungsfiguren gewidmet,
nidmlich die Figuren 5, 6 und 8, bei denen der Aufbau der
Kochplatte ersichtlich keine Rolle spielt. Diese Zeichnungen
sind desweiteren im Ausfilhrungsteil der Beschreibung
detailliert und ohne Bezugnahme auf eine Verbindung mit
einer bestimmten konstruktiven Gestaltung der Kochplatte
beschrieben (Seite 9, Zeile 10 bis Seite 10, Zeile 20 sowie
Seite 11, Zeilen 6 bis 13).

Im letzten Satz der Beschreibung ist darauf hingewiesen, dasB
die vorher anhand der betreffenden Ausfithrungsbeispiele
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beschriebenen Merkmale unabhidngig von den betreffenden
Ausfilhrungsbeispielen "auch bei anderen Ausfiihrungsformen"
einzeln oder in Kombination verwendet werden kdnnen. Es ist
zwar der Priifungsabteilung zuzustimmen, da8 auch durch
diesen Hinweis keine eindeutige Aussage dahingehend gemacht
wird, da8 die Herdbefestigung nach den Anspriichen 11 bis 13
bzw. nach den Ausfiihrungsformen der Figuren 5, 6 bzw. 8 un-
abhingig von den Kochplattenkonstruktionen nach den An-
spriichen 1 bis 10 bzw. nach den iibrigen Zeichnungen ver-
wendet werden soll, doch wird hierdurch der Fachmann sicher-
lich in Richtung einer unabhi@ngigen Betrachtungsweise be-
stimmter Merkmale oder Merkmalsgruppen, insbesondere der aus
den oben genannten Griinden ohnehin bereits hervorgehobenen

Kochplattenbefestigung nach den urspriinglichen Anspriichen 11
bis 13, beeinfluft.

SchlieBSlich erkennt der Fachmann ohne weiteres, da8 zwischen
der Kochplattenkonstruktion gemd@s8 den urspriinglichen An-
spriichen 1 bis 10 und der Kochplattenbefestigung nach den
urspriinglichen Anspriichen 11 - 13 kein notwendiger funk-
tioneilef Zusammenhang besteht in dem Sinn, das8 die offen-
barte Kochplattenbefestigung nur bei der in den urspriing-
lichen Anspriichen 1 bis 10 angegebenen Kochplattenkonstruk-
tion sinnvoll einsetzbar oder auch nur speziell hieran bau-
lich angepaBt wire. Dem steht nicht entgegen, daB gemis
Seite 4, Zeilen 11 bis 17 der Beschreibung die beanspruchte
Kochplattenbefestigung dafiir sorgt, das die Kochplatte nicht
durch EinbaumafBnahmen verspannt wird und insoweit zur L&sung
der dem Gegenstand des urspriinglichen Anspruchs 1 zugrunde-
liegenden Aufgabe beitrédgt. Die Wirkung des verspannungs-
freien Einbaues wird vielmehr unabh@ingig vom Aufbau der
Kochplatte erreicht.

Aufgrund der vorstehenden Gegebenheiten kommt die Kammer
abweichend von der Beurteilung durch die Priifungsabteilung
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zu dem Ergebnis, daB8 der Fachmann den Anmeldungsunterlagen
den unabhingigen Charakter der Kochplattenbefestigung gemas
dem geltenden Anspruch 1 als offenbart entnehmen konnte,
wenn auch nicht expressis verbis, so doch implizit als vom
Gesamtinhalt der Anmeldung eindeutig umfast.

Nachdem der Beschwerdefiihrer erkldrt hat, daB er auf den
Gegenstand der urspriinglichen Anspriiche 1 bis 10 als
selbstidndige Erfindung verzichtet, stellen sich die Fragen
der Einheitlichkeit und der Teilung der Anmeldung nicht
mehr. Die Anmeldung ist vielmehr eindeutig auf einen einzi-
gen Gegenstand beschrankt. Gegen die Aufrechterhaltung der
Einzelheiten gemdaB den urspriinglichen Anspriichen 1 bis 10 in
Form der abhidngigen Anspriiche 5 bis 13 bestehen keine Be-
denken. Da es sich bei diesen Anspriichen jeweils um weitere
Ausgestaltungen der Gegenstdnde der vorangehenden Anspriiche
enthaltende abhidngige Anspriiche handelt, wird die Frage der
Einheitlichkeit hierdurch nicht beriihrt. AuBerdem sind die
betreffenden Merkmalskombinationen bereits im urspriinglichen
Patentbegehren enthalten, weshalb auch das Erfordernis des

Artikels 123(2) erfiillt ist.

Zu der beantragten Riickzahlung der Beschwerdegebiihr besteht
kein AnlaB, da kein Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67
EPlU vorliegt. ’

Die Priifungsabteilung hat zwar die Frage der urspriinglichen
Of fenbarung des Gegenstands des ihr vorliegenden Anspruchs 1
anders beurteilt als die Kammer, doch hat dies mit einem
Verfahrensmangel nichts zu tun. Sie hat im vorliegenden Fall
zu Recht von dem in der Beschwerdeentscheidung T 190/83
empfohlenden Neuheitstest nicht Gebrauch gemacht, wie sich
aus den Ausfilhrungen unter obiger Ziffer 5 ergibt. Die in
den Richtlinien C-VI 5.4 unter Hinweis auf die Beschwerde-
entscheidung T 201/83 erwihnte Neuheitspriifung zur Fest-
stellung einer unzulissigen Anderung im Sinne von Artikel
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123 (2) EPY wurde von der Priifungsabteilung im iibrigen
insofern durchgefiihrt, als sie durch Vergleich des Gegen-
stands des erweiterten Anspruchs 1 mit dem Gesamtinhalt der
urspriinglichen Anmeldungsunterlagen zu dem Ergebnis kam, das
durch den erweiterten Anspruch 1 ein neuer Sachverhalt
eingebtacht worden sei. SchlieBlich hat sie, nachdem sie
einen VerstoB8 gegen Artikel 123 (2) EPU festgestellt hatte,
folgerichtig im Hinblick auf Artikel 76 (1) EPU ihre Zu-
stimmung zur Teilung der Anmeldung verweigert (Regel 25 (1)
(a) EPU). Die in diesem Zusammenhang vom Beschwerdefiihrer
erwdhnte Anweisung in C-VI 3.2 (c) der Priifungsrichtlinien,
wonach bei fehlender Einheitlichkeit aufgrund in den An-
spriichen erfolgter Anderungen auf die Mdglichkeit der
Einreichung einer Teilanmeldung hinzuweisen ist, kann
sinnvollerweise nur fiir solche Fdlle gelten, in denen die
Teilung nicht nach Artikel 76 (1) in Verbindung mit Artikel
123 (2) EPU angeschlossen ist.

9. Nachdem die Zuldssigkeit des geltenden Anspfuchs l im Hin-
blick auf die Artikel 123 (2) und 82 EPU feststeht, ist noch
zu untersuchen, ob eine patentfihige Erfindung vorliegt.
Hierzu hat die Priifungsabteilung bisher noch nicht endgiiltig
Stellung genommen. Insbesondere stellt sich die Frage nach
der Notwendigkeit einer Nachrecherche zum Gegenstand der
neuen Anspriiche 1 bis 4. Um der Priifungsabteilung Gelegen-
heit zu geben, zu {lberpriifen, ob die Anmeldung den Erforder-
nissen der Konvention entspricht, insbesondere, ob eine
patentfahige Erfindung vorliegt, und um das Recht des An-
melders auf Kldrung aller Sach- und Rechtsfragen durch zwei
Instanzen zu wahren, macht die Kammer von der M&glichkeit
nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die Angelegenheit zur
weiteren Entscheidung an die Priifungsabteilung zuriickzuver-
weisen.
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Da die zur Entscheidung anstehenden Sachfragen im Sinne des

Beschwerdefilhrers entschieden wurden, bestand fiir den
Hilfsantrag auf Anberaumung einer miindlichen Verhandlung

kein Raum.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1.

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Priifungsabteilung zur Fortsetzung des
Priifungsverfahrens auf der Grundlage der am

17. September 1987 eingegangenen Anspriiche 1 und 2 (mit
Enderungen im Anspruch 1 entsprechend dem telefonischen
Antrag vom 24. November 1987) und der Anspriiche 3 bis 13,
eingegangen am 18. November 1983, zurilickverwiesen.

Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

F. Klein P. Delbecque
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