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isoliert, sondern in Zusemmenhang rüit vorausgegaqgenen Bescheiden der 

Pr)fungsabtei1ung und Schreiben des Anmelders auszuiegen. 

L 



1 



Office européen 
des brevets 
Chambres de recours 

Aktenzeichen: J 24 I 82 
J25 /82 
J26 /82 

	

/ Europäisches 
	

European Patent 
' Patentamt 
	

Office 

	

BeschwerTlekammem 
	

Boards of Appea' 

ENTSCHEIDUNG 

der Juristischen Beschwerdekammer 

yam 3. August 1984 

Beschwerdeführer: 	 Grisebach Hans Theodor 
Kampstr 7 
D4750• Unna 

Vertreter: 
	 Patentanwälte Zellentin 

ZweibrUckenstr 15 
D.=8000 MUnchen 2 - 

AngegriffeneEntscheidung: Entscheidungen der Eingangsstelle des 
Europäischen Patentarnts vorn L Juli 1982, 
mit denen festgestellt wurde, daB den 
europäischen 'reilanmneldungen Nr08110890208, 
Nr08110899405 und Nr081109672.6 der Anmeldetag 
und. die Prioritätsrechte der frflheren europäischei 
Patentanmeldung Nr. 78 100 5608 nicht zuerkannt 
werdén kann0. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: 	 R. Singer 
Mitglied: 	

O 

Mitglied: 	 P. Ford 



1 

J 24/82 

J 25/82 

J 26/82 

Sachverhalt und Anträge 

Der BeschwèrdefUhrer reichte am 1. August 1978 die eurpä-

ische Patentanmeldurig; 78 100 560.8 (nachfolgend "die Saniman-

meldung" genannt) em. Diese Stainmanme1duig wurde am 7. Mrz 

1979 unter Nummer 00 000 877 ver6ffentlicl1it. 

flu Verfahren zur PrUfung der Staiumanmeldung wurde von der 

PrUfungsabteilung mit Bescheid von 22. August 1979 gerigt, 

daB die PatentansprUche Art. 82 EPU nichtentsprechen,wei1 

sie sich auf mehrere Gruppen uneinheit1icer Erfindungn be-

ziehen. In diesem Bescheid wurde ferner dárauf aufmerkam. 

gernacht, daB Teilanmeldungen inrierhaib voi zwei Monatei nach 

Einreichung der Ausscheidungserklärungen e ingereicht wkrden. 

könnten. 

III. Mit Schreiben von 17. April 1980 legte der Beschwerde 

unter kbgrenzung gegentiber dem in Rechercienbericht g 

Stand der Technik neue AnsprUche vor, nan4ich einen n 

spruchssatz für die Stainmanmeldung und eiien zweiten, 

scheidung vorgesehenen Anspruchssatz. Ein "weiterer A 

dungskomplex", der. noch der. Abgrenzung geenUber neu 

gewordenem Stand der Technik bedUrfe, wure angekUndi 

BeschwerdefUhrer bat. urn Hinauszögerung der Ausscheidu 

urn einen Termin für eine RUcksprache; er behielt sich 

zung bzw.. Neufassung der AnsprUche vor. 

hrer 

.annten 

en An-

ur Aus.-. 

s che i-

kannt \ 

Der 

und 

gän- 

IV. Nach einer Mitteilung des Formalsachbearb iters vom 4. Juni 

1980, daL3 für den "zweiten Ausscheidungsk mp1ex" eine urop-

ische Teilarimeldung big zum 21. Juni 1980 eingereicht erden 
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könne, legte der Anrnelder mit Schreiben von 18. Juli 1980 

dar, daB seinerseits noch keine Beschränkung erfolgt, sondern 

lediglich ein zu UberprUfender Vorschlag hierzu gemacht sei. 

In einem rieuen PrUfungsbescheid vom 19. November 1980 wurde 

der neue Anspruchssatz für die Staxnmanxneldung im Prinzip für 

gewährbar bezeichnet und die Beseitigung einzelner Mängel ge-

fordert. Im Ubrigen wurde bestätigt, daB rioch keine endgUlti-

ge Beschränkung erfolgt sei. Daher sei einerseits die Frist 

nach R. 25 (1) b) EPU noch nicht in Lauf gesetzt, anderer-

seits aber auch die Einheitlichkeit der Azme1dung noch nicht 

gegeben. Der BeschwerdefUhrer wurde aufgefordert, innerhaib 

einer Frist von vier Monaten die Einheitlichkeit durch eine 

eindeutige, nicht bedingte Erklärung darUber herzustellen, 

auf weichen Gegenstand er die Anmeldung beschrnke. Mit dent 

Eingang dieser Erklärung beim EPA werde die Frist gem. 

R.. 25 (1) b) EPU in Lauf gesetzt. 

?m 19., 20 und 21. Januar 1981 f and eine erbetene RUckspra-

che statt, in der die Stainmarxneidung eingehend und die Tell-

anmeldungen "urn ailgemeinen" besprochen wurden. 

Sodann wurden mit einem am 21. März 1981 eingegangenen 

Schreiben vein 19. März 1981 neue Unterlagen für die Starnman 

meldung eingereicht. Dabei wurde dargelegt, daB "der Zeich-

nungssatz lediglich ein Entwurf" sei, der bei Einverstndnis 

der PrUfungsabteilurig neu erstelit werde. Die Gegenstände der 

ehemaligen Figuren 15 big 30 gehörten zu der "ausgeschiedenen 

Materie"; sie seien "nicht mehr Gegenstand der vorliegenderi 

Anmeldung" und soliten "ggf. getrerint weiterverfolgt werden". 

Der BeschwerdefUhrer schlol3: "Soilten prUfungsseitig noch An' 

derungswUnsche vorhanden gem, so wird gebeten, diese in eine 

Kopie der eingereichten Unterlagen einzutragen, damit der An-

melder baldnibglichst endgUltige tinterlagen erstellen kann". 

. . . / C S S 
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Mit Schreiben vom 15. September 1981 reic1te derBescherde-
führer neue Unterlaqen für die Stanurtanmeldunc eini die er als 
"nunmehr erteilungsfàihig" ansah. Durch die Einreichung "die-
ser nuninehr eindeutig auf die von der PrUfungsstelle as em-
heitlich angesehenen Teile der Anmeldung beschränkte Fassung" 
sei es möglich, "innerhaib der gesetzlichen Frist von weI 
Monaten nach Eingang dieser beschräinkten Unterlagen di Teil-
anmeldung einzureichen, die der Anmelder eiter zu verEo1gen 

gedenkt". 

?xn 26. und 27. Oktober sowie am 13. 	 1981 reichte der 
Anmeider drei Anmeldungen em, die als Tei1anme1dungenbe-
zeichnet sind und sich auf ausgeschiedeneGegenstände der ur-
spriirxglichen Stanunanmeldung beziehen. 

Am 7. April 1982 ichtete die Eingangssteil e an den Bechwer- 

defUhrer eine.Miteilung gem. R. 69 (1) E'fJ, in dér beUg1ich 
einer jeden dieser Teilanmeldungen fo1genes gesagt is: "Die 
Teilanmeldung istt nicht:innerhalb von zwei Monaten nach der 
auf Aufforderung er PrUfungsabteilung ero1gten Beschänkung 

der frUheren Anm4dung eingereicht worden (Regel 25 (i b) 
EPU). Die Eeschra4ikung der frUheren Anmeldung wurde amF 
19. März 1981 vorenonunen". Daher werde. gemAB Regel 69 (1) 
EPU festgestellt,'dai3 die Teilarimeldung nicht als sin Anmel-
detag der frilherei europäischen Patentarimldung eingereicht 
gilt und nicht deen Priorittsrecht geniel3t. 

Gegen diese Fests1tellung beantragte der BeschwerdefUhr r eine 
Entscheidung nach R. 69 (2) EPU. Mit drei gleichlautenden, 
die Anmeldenuxnmern gemeinsaiu enthaltenden Entscheidungn vom 

1. Juli 1982 stellte die Eingangsstelle fest, dal3 den arei 
Teilanineldungen ¶r. Anmeldetag der Staznxname1dung nicht zuer-

kannt werden könnè. In der BegrUndung ist im wesentiic4-xen 
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ausgefUhrt, da3 die Eingabe des BeschwerdefUhrers in PrU-

fungsverfahren der Stammarmieldung von 19. März 1981, einge-

gangen am 21. März 1981, nebst den dort beigefUgten neuen Un-

terlagen fUr die Stanunanmeldung als deren endgUltige Be-

schränkung gem. R. 25 (1) b) EPU zu verstehen sei. Daher sei 

die 2-Monatsfrist zur Einreichung von Teilanmeldungen nach 

dieser Regel am 21. Mai 1981 abgèlaufen und eine Behandlung 

der drei Anmeldungen als Teilanmeldungen gem. Art. 76 EPU 

nicht möglich. 

Mit drei gesonderten Beschwerden von 15. Juli 1982, eingegan-

gen am 22. Juli 1982 legte der BeschwerdefUhrer bezUglich.je-

der der drei Teilanmeldungen unter Zahiung der GebUhreri Be-

schwerde em. Die gleichlautende BegrUndung vom 2. Novem-

ber 1982 ging an eben diesem Tag em. 

In schriftlichen Verfahren und in der mUndlicheri Verhandlung 

von 04. Juli 1984 trug der BeschwerdefUhrer in weseritlichen 

folgendes vor: Mit Bescheid der PrUfungsabteilung vom 19. No-

vember 1980 sei von BeschwerdefUhrer eine "eindeutige, nicht 

bedingte" Beschränkung der Stammanmeldung verlangt worden. 

Seine Eingabe vom 19. Mai 1981 könne weder als "eindeutig", 

noch als 'nicht bedingt gewertet werden. Der BeschwerdefUh-

rer babe. erkenribar zum Ausdruek gebracht, da13 er endgUltige 

Unterlagen fUr die Stanunarmteldung erst einreichèn wolle, wenn 

er die von ibm erwarteten Anderungswiinsche der PrUfungsabtei-

lung kennt. Aui3erdem babe er vorher, d.h. nit Schreiben vom 

21. Juni 1980 (oben IV.) bereits zum Ausdruck gebracht, da3 

er die Einreichung von Teilarmieldungen aufschieben wolle bis 

ibm die endgUltige Fassung der Staminanmeldung bekannt sei. 

Diese seine Vorstellung babe er in der Eingabe von 19. Mai 

1981 erneut zu erkennen gegeben. Au13.erdem sei er der Meinung 

gewesen, daB auch eine Beschränkung eine Anderung i.S.v. Re-

gel. 86 (3) EPU sei und daher einer Billigung durch die PrU-

furxgsabteilung bedUrfe.. 

0 0 / 0 0 
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Der BeschwerdefUhrer stinunte einer Verbindung der drei Be-

schwerdeverfahren nach Art. 9 (2) der Verfahrensordnung der 

Beschwerdekarnxnern (Pmtsb1. EPA 1983, 7) zu. Die Kammer ver-

band die Verfahrei. •Der Vorsitzende teilte dies den Beschwer-

defUhrer mit Besceid vom 16. April 1984 mit. 

Der BeschwerdefUhrer beantragt, die angefochtenen Entschei-

dungen aufzuheben und den Tei1anmeldungen den Anme1detag der 

Stammanmeldung ztzuerkennen. Hilfsweise beantragt er, der 

Grol3en Beschwerdkaznmer die Frage vorzulegen, ob unter Be-

schränkurxg i.S.v. Regel 25 (1) b) EPU sch3n em "beschänkter 

Anspruchsvorschla!g" zu verstehen sei oder "nicht vielnehr 

die zwischen PrUfungsabteilung und Anmelder als erteilungs-

reif anges.ehene 2nspruchsfassung". 

. . S / • • 
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EntscheidungsgrUnde 

1 Die Beschwerderi entsprechen den Artikein 106 bis 108 und der 

Regel 64 EPU. Sie sind daher zu1ssig. 

26 Eine Beschränkung i.S..v. Regel 25 (1) b) EPU liegt vor, wenn 

der Anmelder- ein Schreiben mit neuen tJnterlagen für die Starnm-

anmeldung vorlegt, das sich seinem objektiven Inhalt nachals 

ein vorbehaitsioses Eingehen auf die an ihn ergangene Aufforde-

rung darsteilt, die Einheitlichkeit herzustellen. Bei der Aus 

legung eines Schreibens des Axunelders, ob es als eine Beschrän-

kung i.S.v. Regel 25 (1) b) anzusehen ist, kommt es auf den ob-

jektiven Inhalt dieses Schreibens an6 Der Inhalt des Schreibens 

ist aber nicht isoliert, sondern im Zusainmenhang mit vorausge 

gangenen Bescheiden der Prtifungsabteilung und Schreiben des An-

melders auszulegen. 

•3 Die Eingangsstelie hat. das Schreiben des Anmelders und nunmeh 

rigen BeschwerdefUhrers vom 19. März 1981, eingegangen am 

21. März 1981, nebst Anlagen ais die Beschränkung i.S.v. Regel 

25 (1) b) EPU angesehen. Eirie soiche Wertung ist bei isolierter 

Betrachtung dieses Schreibens möglich. Die in jenem Schreiben 

um Ausdruck gebrachten Uberlegungen scheinen sich auf.. die Aus 

arbeitung der Stammanmeldung in ihren Einzelheiten, insbeson-

dere auf die Zeichnungen zu beziehen, Die Beschränkung der 

Stanimaxuneldung erscheint - falls man den Inhalt dieses Schrei-

bens allein betrachtet -als vorbehaltelos. 

4. Diese Wertung kann aber riicht mehr aufrecht erhalten werden, 

wenn die vorausgegangenen Schreiben des Anmelders vom 17. April 

1980 und 18. Juli 1980 sowie der dann ergangene Bescheid der 

Prtifungsabteilung vom 19. November 1980 mit berUcksichtigt wer- 

den. Im ersten Schreiben hat der Anmelder zum Ausdruck ge- 

a 0 ..! 0 . .- 
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bracht, da3 er nur vorläufige tJnterlagen fU± Stanun- und reilan-

meldungen ausarbeitn möchte. Die Einreichung von Teilanmeldun-

gen soilte hinausgeögert werden, weil er sich noch Andeungen 

der Unterlagen vorbéhalten wolle. mm zweitei Schreiben btonte 

er, dai3 seinerseits noch keine Beschränkungl sondern 1edglich 

ein Vorschlag dazu vorliege, der von der Prufungsabteiluhg noch 

geprUft werden mUss. Diese Vorbehalte gab4 der PrUfungsabtei-

lung Anlal3, in ihrem. Bescheid vom 19. November 1980 zunä hst 

festzustellen, dai3 pisher keine eindeutige ind unbedingt Be-

schrnkung vorlieget und nunmehr zu fordern, dan. der Annieder 

"innerhaib der in diesem Bescheid gesetzten Frist eine eindeu-

tige, nicht bedingte Willenserklrung darUbr abgibt, au wel-

chen Gegenstand er die vorliegende Anmeldung zur Herstelung 

der Einheitlichkeit beschränkt". 

Berticksichtigt man ie vom Aninelder emachtn Vorbehalte und 

die Forderung der Ptifungsabteilung, diese 1lorbehalte nuunehr 

durch eine "eindeutiige, nicht bedingte Willnserk1arun" aufzu-

heben, so kann das Schreiben vom 19. März 1981 nicht mehr ais 

eine vorbehaltsloseBeschrnkung gewertet werden. Der In alt 

dieses" Schreibens eitspricht nach Auffassung der Kaituner' iicht 

einer ,orbehaltslosen Erklärung. 

Die Formulierung in 

ehemaligen Figuren 

werden sollen", kar 

schichte so verstar 

Stantmanineldung vor 

lege, ob er fUr diE 

einreichen werde. E 

klärung wui3te aber. 

chen Schriftwechsei 

19., 20. und 21. Ja 

der Anxnelder die fE 

chen, die EinreichiL  

dein Schreiben, dal3 't...rdie  Gegenstähde der 

5 bis 30 ... ggf. getrennt weiterverfD1gt 

i zwar ohne Berücks.ichtigung der Vorg -

aen werden, dal3 sich der Anrneider in er 

haltlos beschränke und sich nur 	Uber- 

ausgeschiedenen Gegenstände Teilannie.dungen 

i.e Prfifungsabteilung alsAdressat jenr Er -

us der Vorgeschichte, d.h. dem umfan 

verschiedenen Telefongsprächeri und den am 

ivar 1981 .durchgeftthrten RUcksprachen, daB 

ste Absicht hatte, Teilameldunen eizurei-

ig aber aufschieben wolite, bis die ZLstim- 

. . . / 
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mung der PrUfungsabteilung zu den neu eingereichten Unterlagen 

festlag. Angesichts dieser Umstnde konnte somit die PrUfungs 

abteilung in dem Schreiberx vom 19. März 1981 noch nicht die von 

ihr geforderte vorbehaitlose Erklärung sehen. 

6. Die vorbehaitlose Erklärung kann erst mit Schreiben vom 

15. September 1981, eingegangen am selben Tag. Daher begarin die 

Zwei'Monats-Frist zur Einreichung der Teilanmeldungen erst mit 

diesem Tag. Die Teilanmeldungen wurden am 26. und 27. Oktober 

sowie am 13. November 1981 nochrechtzeitig eingereicht. 

Formel der Entscheidung 

Aus den vorstehenden GrUnden wird wie folgt entschieden: 

10 Die Entscheidungen der Eingangsstelle des Europàischen Patentam 

tes.: vom 01. Juli 1982 betreffend die europâischen Patentarune1 

dungen Nr 81 108 902.8, Nr, 81 108 994.5 und Nr. 81 109 672.6 

werden aufgehoben. 

20 Es wird festgestellt, daB diese europàischen Patentanmeidungen 

innerhaib der in Regel 25 Abs.4Buchst. b) EPU genannten Frist 

eingereicht worden sind. 

Der Geschäftsstelienbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 
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