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Beschwerde-Aktenzeichen: J 0018/16 - 3.1.01

ENTSCHETIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01
vom 8. Februar 2017

Beschwerdefiihrer: N.N.

(gemeinsame Anmelder )

Vertreter: N.N.

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Eingangsstelle des
Europadaischen Patentamts, die am 29. Marz 2016
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. XXXXXXXX.X
aufgrund des Artikels 90 (5) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende C. Vallet
Mitglieder: D. Rogers
M. Blasi
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerdefihrer (gemeinsame Anmelder) haben am
4. September 2015 einen Antrag auf Erteilung eines
europaischen Patents gestellt und hierfiir achtzehn
Seiten Beschreibung, sechs Patentanspriiche und drei

Seiten Zeichnungen (Figuren 1 - 5) eingereicht.

Am 28. September 2015 hat die Eingangsstelle in einer
Formularmitteilung nach Regel 58 EPU (EPA Form 1050C
12.14) auf Mangel betreffend die Anmeldungsunterlagen
(Regel 57 EPU) durch Ankreuzen der Punkte (b), (c), (d)
und (e) der Anlage C (,Mangel betreffend die Form der
Zeichnungen™) hingewiesen und damit folgendes
festgestellt:

,Die Zeichnungen der europaischen Patentanmeldung
weisen folgende Mangel auf:

Einige/Die Zeichnungen

(b) weisen Umrahmungen um die benutzbare/benutzte
Fliache auf (R. 46 (1) EPU).

(c) sind nicht in schwarzen, in sich gleichmédssig
starken und klaren Linien oder Strichen ohne Farben
oder Ténungen ausgefithrt (R. 46 (2) a) EPU).

(d) sind nicht so ausgefihrt, dass eine
fotografische Wiedergabe auch bei Verkleinerung auf
zwel Drittel alle Einzelheiten noch ohne
Schwierigkeiten erkennen ldsst (R. 46 (2) c) EPU).
(e) enthalten Zahlen, Buchstaben und/oder
Bezugszeichen, die nicht einfach und eindeutig sind
(R. 46 (2) d) EPU).™

Fir die Beseitigung der Mangel wurde eine Frist wvon
zwel Monaten gesetzt. Innerhalb dieser Frist, am

25. November 2015, ist eine Stellungnahme seitens der
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Anmelder eingegangen. Als Anlage wurden neue Figuren 1
bis 5 und Korrekturen der Bezugszeichen auf den

Beschreibungsseiten 15 bis 18 eingereicht.

IVv. Mit einer Formularmitteilung (EPA Form 1120 12.09) vom
4. Dezember 2015 hat die Eingangsstelle mitgeteilt,
dass die mit Eingabe der Anmelder vom 25. November 2015
eingereichten Unterlagen nicht mit den bisherigen
Anmeldungsunterlagen lbereinstimmten. Den Anmeldern
wurde die Moglichkeit gegeben, innerhalb einer Frist
von zwel Monaten Unterlagen einzureichen, die gegeniiber
den urspringlichen Anmeldungsunterlagen nur insoweit zu
andern seien, als es zur Mangelbeseitigung laut
Bescheid der Eingangsstelle vom 28. September 2015
erforderlich sei. Innerhalb dieser Frist ist keine

Stellungnahme seitens der Anmelder eingegangen.

V. Mit Formularentscheidung (EPA Form 1088 08.10) vom
29. Marz 2016 hat die Eingangsstelle die europaische
Patentanmeldung nach Artikel 90 (5) EPU mit folgendem

Wortlaut zurlickgewiesen:

"Der von der Eingangsstelle in EPA Form 1050C
festgestellte Mangel ist nicht rechtzeitig bzw.

nicht ordnungsgeméal beseitigt worden.

Er betrifft: Form der Anmeldungs- bzw.

Ersatzunterlagen.
Weitere Angaben zu dem noch bestehenden Mangel:
Rechtsmittelbelehrung..."

VI. Gegen diese Entscheidung haben die Anmelder Beschwerde

eingelegt, diese auch begrindet und die vorgeschriebene

Beschwerdegebuhr bezahlt.



VII.
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Sie beantragen, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und die Anderungen der Beschreibung gemaB
der Eingabe vom 25. November 2015 als Anderung im
Rahmen der Regel 58 EPU zuzulassen und die Bearbeitung
der Patentanmeldung mit den folgenden Unterlagen

fortzusetzen:

- Seiten 1 bis 14 der urspriinglich eingereichten
Unterlagen,

- Seiten 15 bis 18 der Anlage zur Eingabe vom

25. November 2015,

- Seiten 19 und 20 der urspriinglich eingereichten
Unterlagen, enthaltend die Patentanspriiche 1 bis 6,
und

- Figuren 1 bis 5 auf den Figurenseiten 1 bis 3 der

Anlage zur Eingabe vom 25. November 2015,

hilfsweise, die Formalprifung mit den folgenden
Unterlagen abzuschlieRen:
- Seiten 1 bis 20 der urspriinglich eingereichten
Unterlagen, enthaltend die Patentanspriiche 1 bis 6,
- Figuren 1 bis 5 auf den Figurenseiten 1 bis 3 der

Anlage zur Eingabe vom 25. November 2015;

und weiter hilfsweise, die Formalprifung mit den
folgenden Unterlagen abzuschlieRen:
- Seiten 1 bis 20 der urspriinglich eingereichten
Unterlagen, enthaltend die Patentanspriiche 1 bis 6;
- Figuren 1 bis 3 auf den Figurenseiten 1 und 2 der
Anlage zur Eingabe vom 25 November 2015;
- Figuren 4 und 5 auf der Figurenseite 3 der Anlage

zur Beschwerdebegrindung.

Weiterhin wurde ein Antrag auf miindliche Verhandlung
gestellt.



VIIT.

IX.
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Zur Begrindung fuhren die Anmelder aus, dass die
angesprochenen Mangel in den Zeichnungen mit den am
25. November 2015 eingereichten Unterlagen behoben
worden seien. Weiterhin sei die Angabe von
Bezugszeichen in der Beschreibung entsprechend den
vorgenommenen Anderungen der Bezugszeichen in den
Figuren 4 und 5 geandert worden. Eine andere
Vorgehensweise hatte zur Folge gehabt, dass damit ein
VerstoB gegen Regel 57 1) und Regel 46 (2) i) EPU

eingefihrt worden ware.

In einer Mitteilung nach Artikel 17 VOBK hat die Kammer
die Beschwerdefihrer idber ihre vorladufige Meinung in
Kenntnis gesetzt. In Antwort darauf haben die
Beschwerdefilhrer bestatigt, dass sie eine mindliche
Verhandlung vor der Kammer als nicht erforderlich
erachteten. Die Entscheidung erging daher im

schriftlichen Verfahren.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Grundlage der Entscheidung der Eingangsstelle ist
Artikel 90 (5) i.V.m. Artikel 90 (3) EPU. Nach diesen
Vorschriften prift das EPA nach MaBgabe der
Ausfihrungsordnung unter anderem, ob den in der
Ausfihrungsordnung festgelegten Erfordernissen
entsprochen worden ist, und weist die Anmeldung zurick,
wenn ein bei dieser Prifung festgestellter Mangel nicht

beseitigt wird.

Nach Artikel 90 (3) i.V.m. Regel 57 i) EPU ist

Gegenstand der Prifung, ob die Anmeldung die in
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Regel 46 und Regel 49 Absidtze 1 bis 9 und 12 EPU

vorgeschriebenen Erfordernisse erfillt.

4. In der Mitteilung der Eingangstelle wvom
28. September 2015 wurden als Mangel angesehen, dass
die mit den Anmeldeunterlagen eingereichten Zeichnungen
Umrahmungen um die benutzbare/benutzte Fléadche
aufwiesen, nicht in schwarzen, in sich gleichmaBig
starken und klaren Linien oder Strichen ohne Farben
oder Tonungen ausgefihrt seien, nicht so ausgefiithrt
seien, dass eine fotografische Wiedergabe auch bei
Verkleinerung auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch
ohne Schwierigkeiten erkennen lasse, sowie Zahlen,
Buchstaben und/oder Bezugszeichen enthielten, die nicht

einfach und eindeutig seien.

Verstof3 gegen die Begriindungspflicht - wesentlicher
Verfahrensmangel - Artikel 11 VOBK

5. Die angefochtene Entscheidung verweist lediglich auf
diese Formularmitteilung und enthalt im formularmaBig
vorgesehenen Abschnitt ,Weitere Angaben zu dem noch
bestehenden Mangel“ keine weiteren Ausfihrungen. Sie
lasst damit vollig offen, warum die Eingangsstelle der
Auffassung ist, dass die am 25. November 2015
eingereichten Unterlagen die beanstandeten Mangel nicht
beseitigt haben bzw. inwieweit damit unter Verstol
gegen Regel 58 Satz 2 EPU Anderungen vorgenommen
wurden, die iUber das hinausgehen, was zur

Mangelbeseitigung erforderlich wéare.

6. Regel 111 (2) EPU bestimmt unter anderem, dass
Entscheidungen des Europadischen Patentamts, die mit der
Beschwerde angefochten werden kdnnen, zu begriinden
sind. Dieses Begriindungserfordernis dient dazu, es dem

Beschwerdefihrer und der Kammer zu ermdglichen, =zu



- 6 - J 0018/16

verstehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt ist
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europédischen Patentamts, 8. Auflage 2016, III.K.4.2).
Dies ist hier nicht der Fall, weil, wie unter Punkt 5
ausgefiihrt, nicht erkennbar ist, weshalb die am

25. November 2015 eingereichten Unterlagen die von der
Eingangsstelle mit Mitteilung vom 28. September 2015
(EPA Form 1050C) beanstandeten Mangel nicht beseitigt
haben bzw. inwieweit damit Anderungen vorgenommen
wurden, die lUber das hinausgehen, was zur

Mangelbeseitigung erforderlich ware.

Die Beteiligten an einem Verfahren vor dem EPA haben
gemaB Regel 111 (2) EPU einen Anspruch auf die
Begriindung einer Entscheidung. Eine solche Begriindung
stellt ein grundlegendes Verfahrensrecht dar. Es soll
den von der Entscheidung Betroffenen in die Lage
versetzen, die Argumentationskette des entscheidenden
Organs, die die Grundlage fir das Entscheidungsergebnis
bildete, nachvollziehen und mégliche Erfolgsaussichten
einer Beschwerde als Rechtsmittel beurteilen zu koénnen.
Damit wird auch gewdhrleistet, dass der Betroffene im
Falle der Einlegung einer Beschwerde seinen
Verpflichtungen nach Regel 99 (2) EPU nachkommen kann,
namlich darzulegen, aus welchen Griinden die
angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem
Umfang sie abzuandern ist. Weiterhin ermdglicht nur
eine ausreichend begriindete erstinstanzliche
Entscheidung es einer Beschwerdekammer, diese auf ihre
inhaltliche Richtigkeit hin zu iUberprifen, ohne
MutmaBungen iber die moglichen Erwagungen, die zu dem
Ergebnis der Entscheidung gefithrt haben, anstellen zu
missen. Daher stellt das Fehlen einer Begrindung einen

wesentlichen Verfahrensmangel dar.
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8. Nach Artikel 11 VOBK verweist die Kammer die
Angelegenheit an die erste Instanz zurick, wenn das
Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mangel
aufweist, es sei denn, dass besondere Grinde gegen die
Zurickverweisung sprechen. Derartige Grinde sind
vorliegend nicht ersichtlich und wurden seitens der
Beschwerdefiithrer auch nicht geltend gemacht, so dass
die Kammer die Angelegenheit unter Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung unmittelbar, d.h. ohne
weitere Prifung in der Sache, an die Eingangsstelle

zurlickverweist.

Riickzahlung der BeschwerdegeblUhr

9. Im vorliegenden Fall haben die Anmelder zur Mitteilung
der Eingangsstelle vom 28. September 2015 Stellung
genommen. Da der Beschwerde stattgegeben wird und die
angefochtene Entscheidung an einem wesentlichen
Verfahrensmangel leidet, entspricht es nach Ansicht der
Kammer dem Grundsatz der Billigkeit gemaRB
Regel 103 (1) a) EPU, die Beschwerdegebiihr

zurickzuzahlen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die

angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Eingangsstelle

2.
zurickverwiesen.
3. Die Beschwerdegebihr wird zurickgezahlt.

Die Geschaftsstellenbeamtin:

C. Eickhoff

Entscheidung

Die Vorsitzende:

C. Vallet

elektronisch als authentisch bestatigt



