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(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Mars Incorporated

Einsprechender/Beschwerdefuhrer: WH Munzprufer Dietmar Trenner GmbH

Stichwort: Wiedereinfuhrung eines Einspruchsgrunds/MARS INCORPORATED
Artikel: 56, 100 c), 114 (1), 123 (2) EPU

Schlagwort: "Einspruchsgrund (Art. 100 c) EPU) in der Einspruchsschrift
substantiiert, aber vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten" -
"Wiedereinfuhrung in das Beschwerdeverfahren im Ermessen der
Beschwerdekammer" - "Gegenstand, der Uber den Inhalt der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht (verneint)" - "erfinderische

Tatigkeit (bejaht)"

Leitsatze

I. Wird ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschlieend im

Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (hier: Abgabe einer

diesbezuglichen Erklarung des Einsprechenden in der muindlichen Verhandlung), so ist
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die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, diesen Einspruchsgrund weiter zu prifen oder
auf ihn in ihrer Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daf3 er der
Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht (im Anschlu? an die

Stellunghahme G 10/91).

Il. Ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschlielend vor
der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, ist fir den Fall, dal3 er im
Beschwerdeverfahren wiedereingefuhrt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im
Sinne der Stellungnahme G 10/91 und kann folglich in Ausiibung des Ermessens der
Beschwerdekammer ohne das Einverstdndnis des Patentinhabers in das

Beschwerdeverfahren wiedereingefuhrt werden.

Sachverhalt und Antrage

I. Das europaische Patent Nr. 0 184 393 wurde dem Beschwerdegegner auf der

Grundlage von 22 Anspriuchen erteilt.

Der unabhéngige Anspruch 1 dieses Patents lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Uberpriifen der Giltigkeit von Miinzen (8) mit einer Einrichtung (2, 6,
22), die einen Minzweg festlegt, einer elektrisch betriebenen Minzprufschaltung (58, 60),
die so ausgebildet ist, dal sie die Gultigkeit einer Minze Uberprift, die entlang des
Munzwegs durchlauft, einer Munzauftreffflache (16), die so angeordnet ist, daf sie von
jeder entlang des Munzweges laufenden Munze getroffen wird, wobei die
Munzauftreffflache auf einem Teil (16) vorhanden ist, das die von der auftreffenden
Munze hervorgerufene Kraft erfahrt und von der Auftreffflache ausgelenkt wird, einer
Einrichtung zum Erzeugen eines elektrischen Signals (36), wenn eine zu prifende Minze
ankommt, und einer Schalteinrichtung (56), die von diesem elektrischen Signal so
betreibbar ist, daf3 sie die Munzprufschaltung (58) mit Energie versorgt, um sie dadurch in
die Lage zu versetzen, die Gultigkeit der Minze zu Uberprifen, dadurch gekennzeichnet,
dal3 die Einrichtung zum Erzeugen eines elektrischen Signals (36) ein piezoelektrisches
Element (36, 36a) aufweist, das so angeordnet ist, dal3 es die Kraft nicht erfahrt, sondern

auf das Schwingungen entlang eines Schwingungsibertragungswegs Ubertragen werden,
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die von einer auf die Auftreffflache treffenden Munze (8) hervorgerufen werden, wodurch
das piezoelektrische Element (36, 36a) das elektrische Signal auf die Schwingungen hin
erfahrt, sowie dadurch gekennzeichnet, dal3 das piezoelektrische Element dadurch in der
Vorrichtung angebracht ist, dal3 es an einem feststehenden Teil der Vorrichtung befestigt
ist, der auf dem Schwingungsibertragungsweg liegt, und daf3 alle anderen
Konstruktionskomponenten (falls solche vorliegen), die entlang des
Schwingungsubertragungsweges liegen, ebenfalls fest aneinander befestigt sind, wodurch
der Ubertragungsweg durchgehend festes Material aufweist, das fest an jeglichen

Zwischenflachen entlang des Schwingungsibertragungswegs angebracht ist."”

Der Anspruch 22 bezieht sich auf eine minzbetatigte Anlage mit der in einem der

vorstehenden Anspriuche beanspruchten Munzprufvorrichtung.

Die Anspriche 2 bis 21 des Patents sind von Anspruch 1 abhangig.

Il. Gegen das europaische Patent wurde Einspruch eingelegt mit der Begrindung,

i) sein Gegenstand sei im Hinblick auf den in den Druckschriften

D1: EP-A-0 058 094,
D2: DE-A-3 415 273,
D3: CH-A-645 210 und

D4: US-A-3 776 338

offenbarten Stand der Technik gemaR den Artikeln 52 bis 57 EPU nicht patentfahig,

ii) der Gegenstand des Patents gehe Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinaus, da zwei Merkmale des Anspruchs 1 des Patents in der
erteilten Fassung in der Anmeldung in der urspriunglich eingereichten Fassung nicht

offenbart seien (Art. 100 c) EPU).

Il. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nahm der Patentinhaber zum Einspruch
Stellung und bestritt unter anderem die vorstehend genannten Einspruchsgrinde. In

einem der Ladung zur mundlichen Verhandlung beigefligten Bescheid vertrat die
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Einspruchsabteilung unter anderem die vorlaufige Auffassung, dal "der Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht Giber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgehe" und dal3 aus den genannten Grinden "der Gegenstand des
Anspruchs 1 vom Stand der Technik nicht nahegelegt werde". In dem Bescheid hiel3 es

ferner, daR die Druckschrift D2 nach Artikel 54 EPU nicht zum Stand der Technik gehore.

Der Einsprechende erklarte in der mundlichen Verhandlung am 25. November 1994
ausweislich des Protokolls unter anderem, daf3 er "die Einwande bezuglich einer
unzuldssigen Erweiterung nunmehr fallenlasse" und einrdume, daf3 die Druckschrift D2

nicht zum Stand der Technik gehére.

IV. In ihrer Entscheidung vom 19. Januar 1995 fuhrte die Einspruchsabteilung unter
Nummer 4.2 des Abschnitts "Sachverhalt und Antrage" aus, der Einsprechende habe in
der mundlichen Verhandlung erklart, der Einspruchsgrund der unzulassigen, tiber den
Inhalt der ursprunglichen Offenbarung hinausgehenden Erweiterung werde nicht langer
aufrechterhalten; er halte lediglich an seinem Antrag auf Widerruf wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit fest. Nicht erwahnt wird in dem Abschnitt "Entscheidungsgrinde™
der ursprunglich geltend gemachte Einspruchsgrund, der Gegenstand des Anspruchs 1
sei Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus

unzulassig erweitert worden.

V. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurtck. In ihrer Entscheidung vom

19. Januar 1995 begrundete sie dies im wesentlichen wie folgt:

VI. Der Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung

Beschwerde ein und beantragte den Widerruf des Patents.

In seiner Beschwerdebegriindung machte der Einsprechende erneut geltend, der
Gegenstand des Anspruchs 1 gehe uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus, und fuhrte zur Begrindung der mangelnden erfinderischen

Tatigkeit weitere Druckschriften (DE-A-2 908 580 (D5) und DE-C-3 342 558 (D6)) an. Der
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Patentinhaber erwiderte, der auf eine "unzulassige Erweiterung" gestutzte
Einspruchsgrund (Art. 100 c) EPU) sei in der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
fallengelassen worden und durfe in das Beschwerdeverfahren nicht wiedereingefuhrt

werden.

VII. In einem der Ladung zur mundlichen Verhandlung beigefligten Bescheid vertrat die

Kammer folgende vorlaufige Auffassung:

a) Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU sei vom Einsprechenden im Verfahren
vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten worden und nicht so relevant, dal3 er

im Beschwerdeverfahren geprift werden misse.

b) Der auf mangelnde erfinderische Tatigkeit gestiitzte Einspruchsgrund stehe der
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung wahrscheinlich nicht entgegen. Die
neu angefuhrten Druckschriften D5 und D6 seien anscheinend nicht so relevant, dal sie

im Beschwerdeverfahren zugelassen werden muften.

VIIl. Am 2. Februar 1996 fand eine mindliche Verhandlung statt.

Zur Untermauerung seines Antrags machte der Einsprechende schriftlich und miundlich im

wesentlichen folgendes geltend:

IX. Zur Untermauerung seines Antrags machte der Patentinhaber schriftlich und mundlich

im wesentlichen folgendes geltend:

a) Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU sei in der muindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung fallengelassen worden und durfe in der Beschwerdephase nicht
wiedereingefuhrt werden. GemanR der Stellungnahme G 10/91, ABI. EPA 1993, 420,
Nummer 18 durfe ein neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nur mit dem
Einverstandnis des Patentinhabers geprift werden, und der Patentinhaber erklare sein

Einverstandnis im vorliegenden Fall nicht. Dem Einsprechenden solle es deshalb nicht
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gestattet werden, diesen Punkt in der mundlichen Verhandlung auch nur vorzutragen.
Ferner solle die Sache, falls die Kammer das Vorbringen dieses Einspruchsgrunds im
Beschwerdeverfahren zulasse, in Ubereinstimmung mit Nummer 18 der Stellungnahme
G 10/91 zur Entscheidung dieser Frage an die Vorinstanz zurickverwiesen werden,
zumal der Einsprechende durch seinen Verzicht auf diesen Einspruchsgrund vor der
Einspruchsabteilung dem Patentinhaber die erstinstanzliche Priufung des in Frage

stehenden Einspruchsgrundes vorenthalten habe.

Auf jeden Fall sei das Merkmal der beanspruchten Vorrichtung, wonach
Konstruktionskomponenten entlang eines Schwingungsubertragungswegs fest
aneinander befestigt seien, in der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung

offenbart, insbesondere in dem auf Seite 9 unten beginnenden Absatz.

b) Der auf mangelnde erfinderische Tatigkeit gestutzte Einspruchsgrund ...

X. In der mundlichen Verhandlung wurden beide Beteiligten zu dem Einspruchsgrund
nach Artikel 100 ¢c) EPU gehort. Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung verkindet, die Beschwerde und den Antrag auf Kostenverteilung

zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

1. Zulassigkeit der Wiedereinfiihrung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPU in

das Beschwerdeverfahren

a) Dieser Einspruchsgrund wurde in der Einspruchsschrift vorgebracht und vollstandig
substantiiert und vom Patentinhaber am 26. Juli 1994 unter den Nummern 2.1 bis 2.18
der schriftlichen Stellungnahme zu dem Einspruch vollumfanglich bestritten. In der
mundlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde dieser Einspruchsgrund nicht
aufrechterhalten; dies geht aus dem Protokoll und der Entscheidung der
Einspruchsabteilung hervor und wurde vom Einsprechenden in der miundlichen

Verhandlung vor der Beschwerdekammer auch so eingerdumt.
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Bei dieser Sachlage wird in der Entscheidung der Einspruchsabteilung unter dem
Abschnitt "Entscheidungsgriinde" auf diesen Einspruchsgrund versténdlicherweise nicht
eingegangen, zumal die Einspruchsabteilung zuvor in dem der Ladung zur mundlichen
Verhandlung beigefugten Bescheid (in Anbetracht der schriftlich vorgebrachten
Argumente der Beteiligten) die vorlaufige Auffassung vertreten hatte, dieser
Einspruchsgrund stehe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen. Wird ein
ordnungsgemaln substantiierter Einspruchsgrund vom Einsprechenden im Verfahren vor
der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (wird zum Beispiel - wie im vorliegenden
Fall - vom Vertreter des Einsprechenden eine diesbezlgliche Erklarung in der mindlichen
Verhandlung abgegeben), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, diesen Grund
weiter zu prufen oder auf ihn in ihrer begriindeten Entscheidung einzugehen, sofern er
nicht so relevant ist, dafl3 er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich
entgegensteht. Dies folgt aus den unter den Nummern 15 und 16 der Stellungnahme

G 10/91 dargelegten Grundsatzen.

b) Unter Nummer 18 der Stellungnahme G 10/91 geht es um die Anwendung des Artikels
114 (1) EPU im Einspruchsbeschwerdeverfahren, wenn ein "neuer Einspruchsgrund"”
erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht wird. Aus Nummer 16 der Stellungnahme
G 10/91 geht beispielsweise eindeutig hervor, dald es der Gro3en Beschwerdekammer im
wesentlichen um die Umstéande ging, unter denen es mdglich ist, "einen durch die
Erklarung gemaR Regel 55 c) EPU nicht abgedeckten Einspruchsgrund" im Verfahren vor
einer Einspruchsabteilung (Nrn. 15 und 16) bzw. vor einer Beschwerdekammer (Nrn. 17

und 18) zu priufen und dartber zu befinden.

Wie der Zusammenfassung unter a zu entnehmen ist, war im vorliegenden Fall der vom
Einsprechenden nach Artikel 100 c) EPU vorgebrachte Einspruchsgrund in seiner
Erklarung geman Regel 55 ¢) EPU vollstandig substantiiert, und auch der Patentinhaber

ging mit Schreiben vom 26. Juli 1994 hierauf vollumfénglich ein.

Nach Auffassung der Kammer ist daher der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU,
den der Einsprechende in dieses Beschwerdeverfahren wiedereinfiuhren méchte, kein

"neuer Einspruchsgrund"” im Sinne der Stellungnahme G 10/91. Infolgedessen kann die
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Beschwerdekammer im vorliegenden Fall ohne das Einverstandnis des Patentinhabers in

Austbung ihres Ermessens diesen Einspruchsgrund prifen und dariiber befinden.

¢) Unter Beriicksichtigung der vorstehenden Uberlegungen war die Kammer bereit, in der
mundlichen Verhandlung am 2. Februar 1996 weitere Argumente zu diesem
Einspruchsgrund vor einer Entscheidung daruber zu héren, ob der Grund so relevant ist,
dal seine Wiedereinfuhrung in das Verfahren gerechtfertigt ist. Nach dieser Anhdrung der
Beteiligten vertritt die Kammer weiterhin die bereits in ihrem der Ladung zur mundlichen
Verhandlung beigefligten Bescheid gedul3erte Auffassung (die auch in dem der Ladung
zur mundlichen Verhandlung beigefligten Bescheid der Einspruchsabteilung vertreten
worden war), dal dieser Einspruchsgrund nicht so relevant ist, daf3 er der
Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht. Aufgrund dieser Auffassung lief3e sich zwar
der Grund als unzulassig zurtickweisen; um einen allzu formalistischen Ansatz in diesem
Verfahren zu vermeiden und angesichts der geringen Relevanz dieses Einspruchsgrunds
hat die Kammer jedoch beschlossen, ihn zuzulassen und aus den nachstehenden

materiellrechtlichen Griinden zuriickzuweisen.

d) Hatte die Kammer diesen Einspruchsgrund fir so relevant befunden, daf3 er der
Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht, so ware dem Vorbringen
des Patentinhabers selbstverstandlich Rechnung getragen worden, der Einsprechende
habe durch seinen Verzicht auf den Einspruchsgrund im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung dem Patentinhaber eine erstinstanzliche mindliche Verhandlung und
Entscheidung Uber diese Frage verweigert, weshalb die Sache im Fall der
Wiedereinfuhrung des Einspruchsgrunds an die Vorinstanz zurickverwiesen werden solle,
und zwar gegebenenfalls mit einer Kostenverteilung. In Anbetracht der unter c gemachten

Ausfuhrungen bedurfen diese Punkte jedoch keiner weiteren Prifung.

2. Angeblich unzulassige Erweiterung - Artikel 100 c) EPU

3. Erfinderische Tatigkeit



4. Daher ist die Beschwerde zurickzuweisen.

5. Kosten

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

2. Der Antrag auf Kostenverteilung wird zuriickgewiesen.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekirzten

Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA Minchen

gegen Zahlung einer Fotokopiergebihr von 1,30 DEM pro Seite erhaltlich.



