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Bezeicimung der Erfindung: 
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Anmelder: 
Siemens Aktiengesellschaft 

Einsprechender: 

Stichwort: 
Sensor/SIEMENS 

Relevante Rechtsnormen: 

EPU Art. 110, 112 

Schlagwort: 
"Reformatio in peius (hier: bei zweitinstanzlicher 
gegenteiliger Auffassung in bezug auf Art. 56) 

Zitierte Entscheidungen: 

G 0009/91 U. G 0010/91, AB1. EPA 1993, 408 U. 420; T 0060/91 - 
T 0069/92, AB1. EPA 1993, 551; T 0488/91 (wird verOffentlicht) 
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LeitSatZ: 

Folgende Rechtsfragen werden der Groen Beschwerdekamrner gemä 
Artikel 112 (1) a) EPU vorgelegt: 

Hat eine Beschwerdekamrner in einem Beschwerdeverfahren gegen 
eine Entscheidung einer Prufungsabteilung, in der eine 
verletzung von einern oder mehreren explizit genannten 
Erfordernissen des EPU als ZurQckweisungsgrund einer 
europischen Patentanrneldung genannt ist, bei. der Prufung der 
Beschwerde gemaS Artikel 110 EPU entweder die Verpflichtung 
oder die Befugnis zu uberpruf en, ob die Patentanrneldung auch 
denjenigen anderen Erfordernissen des EPU genQgt, die die 
PrQfungsabteilung irn PrUfungsverfahren als erfQllt ansah und 
die daher in ±hrer Entscheidung nicht die Zuruckweisungsgrunde 
für die Patentanrneldung stQtzten? 

Falls einer Beschwerdekainrner keine derartige Verpflichtung 
aber eine derartige Befugnis zuerkannt wird, unter welchen 
Bedingungen soilte sie von dieser Befugnis Gebrauch machen? 

-- 
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AkteflZeichefl: T 0933/92 - 3.4.1 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekainer 3.4.1 

vom 6. Dezember 1993 

Beschwerdeführer: 	Siemens Aktiengesellschaft 
Wittelsbacherplatz 2 
D - 80333 Munchen (DE) 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheiduug: 	Entseheidung der Prufungsabteilung des 
Europäischen Patentaxnts vom 14. Nai 1992, mit 
der die europäische Patentamneldung 
Nr. 89 904 000.0 aufgrund des Artikels 97 (1) 
EPi zurückgewiesen worden ist. 

Zusaensetzung der Kater: 

Vorsitzender: 	G.D. Paterson 
Xitglieder: 	H.J. Reich 

R.K. Shukia 
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'I) 

Sachverha]-t und Antra.ge 

I. 	Die vorliegendeatentanme-1-du-ngwur-disprüng1ich als 

PCT-Anmeldung eingereicht und gem&S Kapitel II PCT 

vor1ufig gepruft. Nach dem Eintritt in die nationale 

Phase var dem EPA legte die Annielderin eine genderte 

Fassung der Anrneldungsunterlagen vor und beantragte die 

Patenterteilung auf der Grundlage dieser Anderungen. 

Irn Rahrnen der Prufung der Patentanmeldung gem 

Artikel 96 EPU erhob die Prüfungsabteilung in einem 

Bescheid vom 19. Dezernber 1991 gegen die Anderung der 

ursprQnglichen Anineldungsunterlagen Einwände aufgrund von 

Artikel 123 (2) EPU. Ferner stellte sie in diesern 

Bescheid fest: 

"Zur Behebung des obigen Einwandes erscheint es nOtig, 

auf den dem Absch1uibericht der vorl&ufigen Prufung 

zugrunde liegenden Anspruch 1 zuruckzukornmen. 

Gegen diesen Anspruch bestehen auch keine Einwãnde unter 

Artikel 52 (1) (Neuheit und erfinderische Thtigkeit) 

In ihrer Stellungnahme bestritt die Anmelderin, daS die 

beantragte Fassung der Anineldungsunterlagen Mãngel in 

bezug auf Artikel 123 (2) EPU aufweise. 

Die PrQfungsabteilung er1ie1, am 14. Mai 1992 eine 

EntscheidUng, mit der sie die Patentanmeldung mit der 

Begrundung zurUckwies, daf, die gultige Fassung der 

Anmeldungsunterlagen nicht den Erfordernissen des 

Artikels 123 (2) EPU genUge. 

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde 

eingelegt. In ihrer BeschwerdebegrUnduflg vertritt sie die 

2271.D 	 . . .1... 



p 

- 2 - 	 T 0933/92 

Auffassung, dag die Zuruckweisung der Patentanmeldung 

aufgrund von Artikel 123 (2) EPU sachlich 

ungerechtfertigt sei. 

II. 	Irn Rabmen der Prufung der Beschwerde gemai, Artikel 110 

EPU gelangte die Beschwerdekarnmer zu einer vorlaufigen 

Auffassung, die zwar mit der Entscheidung der Prüfungs-

abteilung im Hinblick auf die Verletzung des Artikels 123 

(2) EPU Ubereinstirnrnte, aber im Hinblick auf das 

Vorliegen einer erfinderischen Thtigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EPU zu einern gegenteiligen Ergebnis kam als 

die PrQfungsabteilung in ihrem oberi genannten Bescheid 

vom 19. Dezernber 1991. Es erging jedoch keinerlei 

Mitteilung an die Beschwerdeführerin. 

Entscheidungsgrunde 

1. 	Die Beschwerdekarnmer hat Kenntnis von den Entscheidungen 

T 60/91; T 96/92, AB1. EPA 1993, 551 sowie T 488/91 (wird 

verOffentlici-it) , mit denen der Groi,en Beschwerdekamrner 

als eine Rechtsfrage von grundstz1icher Bedeutung die 

folgende zweiteilige Rechtsfrage vorgelegt wurde: 

11 A. Darf die Beschwerdekarnmer die angefochtene 

Entscheidung zuin Nachteil des BeschwerdefUhrers abändern? 

B. Wenn ja, in weichem Urnfang?° 

Diese Rechtsfrage ist derzeit bei der Groien Beschwerde-

kammer unter den Aktenzeichen G 9/92 und G 4/93 anhangig. 

In den obigen Entscheidungen wurde diese Rechtsfrage der 

Groien Beschwerdekammer in inhaitlichern Zusammenhang mit 

dem Einspruchsverfahren vorgelegt. 

2271.D 	 . -.7.. - 



F] 

- 3 - 	 T 0933/92 

Die Grofe Beschwerdekammer hat zwar das Wesen und den 

Zweck des Eeschwerdeverfahrens irn Rahmen des Europischen 

PatentUbereinkomrnens in den Entscheidungen G 9/91 und 

G 10/91, AB1. EPA 1993, 408 und 420 abgehandelt, jedoch 

nur für das Einspruchsverfahren; vgl. Absatz 18. 

Der für den vorliegenden Fall zuständigen Beschwerde-

karnrner sind frühere Entscheidungen anderer Beschwerde-

kainmern bekannt, in denen eine Patentanmeldung aus einem 

anderen ZurUckweisungsgrund zurUckgewiesen wurde als in 

der angefochtenen Entscheidung der Prufungsabteilung. 

Die zustandige Beschwerdekarnxner halt - im Rahrnen der 

Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung einer 

Prüfungsabteilung gem&Z Artikel 110 EPU - den Umfang der 

Pflichten und Befugnisse einer Beschwerdekarnrner bei der 

Prüfung einer Patentanrneldung irn Hinblick auf soiche 

Erfordernisse des EPU für nicht ganz geklrt, die die 

PrQfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah 

und die daher in ihrer Entscheidung nicht die ZurUck-

weisungsgrQnde für die Patentanmeldung stützten. 

Diese Frage betrif ft die grundsätzliche Funktion einer 

Beschwerdekarnrner bei der PrUfung einer Beschwerde gegen 

eine Entscheidung der Prüfungsabteilung und steilt damit 

eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung dar. 
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Ent scheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Folgende Rechtsfragen werden der Groien Beschwerdekarnrner gem 

Artikel 112 (1) a) EPU vorgelegt: 

li. 	Hat eine Beschwerdekamrner in einem Beschwerdeverfahren 

gegen eine Entscheidung einer Prufungsabteilung, in der 

eine Verletzung von einem oder mehreren explizit 

genannten Erfordernissen des EPU als ZurUckweisungsgrund 

einer europäischen Patentanmeldung genannt ist, bei der 

PrQfung der Beschwerde gemag Artikel 110 EPU entweder die 

Verpflichtung oder die Befugnis zu QberprUf en, ob die 

Patentanmeldung auch denjenigen anderen Erfordernissen 

des EPU genügt, die die Prufungsabteilung irn Prutungs- 

verfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer 

Entscheidung nicht die ZuruckweisungsgrUnde für die 

Patentanmeldung stQtzten? 

2. 	Falls einer Beschwerdekarnrner keine derartige 

Verpflichtung aber elne derartige Befugnis zuerkannt 

wird, unter weichen Bedingungen solite sie von dieser 

Befugnis Gebrauch machen?u 

Die Geschã.ftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	

G.D. Paterson 
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