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Sachverhalt und Antrage

II.
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Iv.
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Die europdische Patentanmeldung Nr. 96 102 236.5 wurde
am 15. Februar 1996 unter Inanspruchnahme der Prioritat
der deutschen Anmeldung Nr. 19 506 079.2 vom

22. Februar 1995 und unter gleichzeitiger Beifugung
einer Abschrift der Priorit&dtsanmeldung beim

Europdischen Patentamt eingereicht.

Mit Mitteilung vom 22. April 1996 wurde die Anmelderin
- im folgenden Beschwerdefihrerin - davon in Kenntnis
gesetzt, dafl Figur 5 der Zeichnungen fehle und fir deren
Nachreichung eine Frist von einem Monat gesetzt werde.
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, daff bei
rechtzeitiger Einreichung der Zeichnung der Anmeldetag
neu auf den Tag des Eingangs der Zeichnung festgesetzt
werde und daff durch die Neufestsetzung der beanspruchte
Prioritatstag unter Umstdnden nicht mehr innerhalb der
Prioritatsfrist liege und dadurch der Verlust des
PrioritAtsrechts eintreten kdénne. Des weiteren wurde
darauf aufmerksam gemacht, daf bei nicht rechtzeitiger
Einreichung der Zeichnung alle Bezugnahmen auf die
Zeichnung in der Anmeldung als gestrichen gelten wilrden
und der urspringliche Anmeldetag unverdndert bleibe.

Am 2. Mai 1996 wurde die fehlende Zeichnung Figur 5

nachgereicht.

Mit Mitteilung vom 18. Juni 1996 wurde die Beschwerde-
fihrerin dariber informiert, daff der Anmeldetag neu auf
den 2. Mai 1996, den Tag des Eingangs der Zeichnung,
festgesetzt worden sei.

Mit Schreiben vom 8. Juli 1996 wandte sich die
Beschwerdefiihrerin gegen die Festsetzung des neuen
Anmeldetages. Sie raumte ein, daf ihr zundchst durch die

Nichteinreichung der Zeichnung Figur 5 mit den
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urspringlichen Anmeldeunterlagen ein Fehler unterlaufen
sei, dafl aber das Blatt den gleichzeitig eingereichten
Prioritatsunterlagen beigelegen habe, so daf der Mangel
ohne Prioritatsverlust hatte behoben werden kénnen, da
aus den Gesamtunterlagen die Zugehdrigkeit eines

Blattes 5/5 erkennbar gewesen ware. Das Amt hatte die
Prioritatsunterlagen zur Sachverhaltsfeststellung nutzen

kénnen.

Die Figur auf Blatt 5/5 stelle nur ein Ausfihrungs-
beispiel dar. Die Erfindung sei insgesamt aus den
zundchst eingereichten Unterlagen eindeutig herleitbar.
Der Fachmann komme ohne Hinzuziehung dieser Figur zum

Gegenstand der Erfindung.

Der Fehler sei offensichtlich und vor der
Verdffentlichung der Anmeldung bekannt gewesen. Bei
richtiger Wirdigung der Umstédnde unter Anwendung der
Amtsermittlungsmaxime hatte es einer Neufestsetzung des
Anmeldetages nicht bedurft.

Mit Entscheidung vom 6. August 1996 hat die
Eingangsstelle den Antrag der Beschwerdefihrerin auf
Aufhebung der Neufestsetzung des Anmeldetags
zurlUckgewiesen und festgestellt, daf kein Prioritats-
anspruch fur die Anmeldung bestehe. Ebenso hat sie den
hilfsweise gestellten Antrag auf Beibehaltung des
urspringlichen Anmeldetages fir den zuerst eingereichten

Teil der Anmeldung zurickgewiesen.

Hiergegen richtet sich die am 28. September 1996
eingereichte und mit einer Begrundung versehene
Beschwerde der Beschwerdefuhrerin. Die Beschwerdegebihr
war bereits mittels Abbuchungsauftrag vom 8. Juli 1996
entrichtet worden, da zunachst die Mitteilung der
Eingangsstelle vom 18. Juni 1996 Uber die neue
Festsetzung des Anmeldetages als Entscheidung verstanden

worden war.
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Unter Bezugnahme auf ihre mit Schreiben vom 8. Juli 1996
vorgetragenen Argumente macht die Beschwerdefihrerin
geltend, daR sich die deutsche Prioritdtsanmeldung und
die europdische Nachanmeldung auf dieselbe Erfindung
bezdgen und daR die Offenbarung der Voranmeldung eine
ausreichende Grundlage fir den Ersatz der fehlenden

Unterlage in der Nachanmeldung biete.

Im ubrigen sei auch die Vollstadndigkeit der Unterlagen
bei Einreichung der europdischen Anmeldung bestatigt
worden. Eine Mangelrlge sei erst am 18. Juni 1996

ergangen.

Mit Bescheid vom 9. April 1998 hat die Kammer der
Beschwerdefihrerin ihre vorlaufige, die erste Instanz
bestdtigende Beurteilung der Angelegenheit zur Kenntnis
gebracht und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Hierauf hat die Beschwerdefuhrerin erganzend
vorgetragen, daR im Blick auf Regel 88 EPU alle
Tatsachen und Beweismittel zu berucksichtigen seien, aus
denen die (erklarte) Absicht des Anmelders erkennbar
sei. Hierzu seien die Prioritatsunterlagen zu
bertcksichtigen. Amtsseitig sei ihre Absicht bereits bei
Feststellen des Mangels erkennbar gewesen.

Die Beschwerdefihrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Rickdatierung des
Anmeldetags auf den Tag des Eingangs der
Patentanmeldung,

hilfsweise

die Ruckdatierung bezliglich der urspringlich
eingereichten Unterlagen einschliefflich der Figuren
Blatt 1/5 bis 4/5 und die Festsetzung des
Einreichungstages von Figur Blatt 5/5 als Anmeldetag fir
dieses Blatt,
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weiterhin

die Zustimmung zum Austausch aller am 15. Februar 1996
eingereichten Unterlagen gegen drei Satze Unterlagen
gemafl dem Prioritatsbeleg

sowie

die Rickzahlung der Beschwerdegebihr.

Entscheidungsgrinde

2279.D

Die Beschwerdefiihrerin beruft sich darauf, daf ihr die
Vollsténdigkeit der eingereichten Unterlagen der

europaischen Anmeldung bestatigt worden sei.

Die Richtigkeit der Angabe der Blattzahl wird jedoch bei
Eingang der Anmeldung nicht geprift; dies erfolgt erst
bei der Formalprifung. Auf diesen Umstand wird in der
Funote der gemidf Regel 24 (2), Satz 2 EPU erteilten
Empfangsbescheinigung (Seite 6 der EPA Form 1001)
hingewiesen. Dies hat die Eingangsstelle bereits
zutreffend erlautert.

Bei der Formalprifung der Anmeldung ist gemaf

Artikel 91 (1) g) EPU unter anderem zu priifen, ob die in
Artikel 78 (1) d) EPU genannten Zeichnungen, d. h. die
Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die
Patentanspruche beziehen, eingereicht worden sind.

Im vorliegenden Fall hat diese Prufung ergeben, daff ein
Blatt Zeichnung fehlte.

Ungeachtet des mit der Aufforderung nach Regel 43 (2)
EPU zur Nachreichung der fehlenden Zeichnung erfolgten
Hinweises durch die Eingangsstelle, daf3 der Anmeldetag
der Anmeldung neu auf den Tag der Einreichung der
Zeichnung festgesetzt werde und dadurch das

Prioritatsrecht verloren gehen kénne wahrend bei nicht
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fristgerechter Einreichung der Zeichnung innerhalb eines
Monats alle Bezugnahmen hierauf als gestrichen gelten
wurden, hat die Beschwerdefiihrerin sich dafur

entschieden, die fehlende Zeichnung nachzureichen.

Unter diesen Umstdnden war die Eingangsstelle gemaf
Regel 43 (2) EPU verpflichtet, den Anmeldetag neu auf
den Tag des Eingangs der Zeichnung, den 2. Mai 1996,

festzusetzen.

Durch die in Regel 43 (2) EPU vorgesehenen Alternativen
wird sichergestellt, daf in jedem Fall eine gemaf
Artikel 123 (2) EPU unzuldssige Erweiterung

ausgeschlossen ist.

Dem Hauptantrag der Beschwerdefihrerin muff somit der

Erfolg versagt bleiben.

Nun hat die Beschwerdefihrerin sich des weiteren auf die
Berichtigungsmdglichkeit nach Regel 88 EPU berufen und
geltend gemacht, daff hierbei alle Tatsachen und
Beweismittel, wozu auch die Prioritdtsunterlagen
gehérten, zu berlicksichtigen seien, aus denen die
Absicht des Anmelders erkennbar werde.

GemaR Regel 88, Satz 1 EPU kénnen sprachliche Fehler,
Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim
Europdischen Patentamt eingereichten Unterlagen auf
Antrag berichtigt werden. Soweit der Antrag auf
Berichtigung die Beschreibung, die Patentanspriche oder
die Zeichnungen betrifft, bestimmt Satz 2 dieser
Vorschrift, daf die Berichtigung derart offensichtlich
sein mufR, daf sofort erkennbar ist, daf nichts anderes
beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung

vorgeschlagen wird.
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In Anbetracht des Umstandes, daf der urspringliche
Of fenbarungsgehalt der europdischen Patentanmeldung
infolge der Ruckwirkung der Berichtigung in Frage
gestellt werden kann, hat die Berichtigung gemaf
Regel 88, Satz 2 EPU dem Verbot der unzulédssigen
Erweiterung gemif Artikel 123 (2) EPU Rechnung zu

tragen.

Da hierzu eine technische Uberprifung des Sachverhalts
erforderlich ist, war die Eingangsstelle fir diese
Uberprifung nicht zustandig, worauf sie in der
angefochtenen Entscheidung auch zutreffend hingewiesen
hat (J 4/85, ABl. EPA 1986, 205; J 33/89, ABl. EPA 1991,
288) . Da die Juristische Beschwerdekammer im
vorliegenden Fall im Rahmen der Eingangsstelle tatig
wird (Artikel 21 (2) und 111 EPU), fehlt ihr ebenfalls
die Zusténdigkeit, Uber den Berichtigungsantrag zu
entscheiden. Dieser Antrag ist deshalb im Rahmen der

Sachprifung erneut zu stellen und von der zustandigen

Prifungsabteilung zu beurteilen.

Abgesehen davon ist mit der Beschreibung, den
Patentansprichen und, gegebenenfalls, den Zeichnungen
der Anmeldungsunterlageﬁ der Inhalt der europaischen
Patentanmeldung in der urspringlichen Fassung festgelegt
(G 2/95, ABl. EPA 1996, 555, Punkt 4 der Grinde). Eine
Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPU, die den Inhalt
der europdischen Patentanmeldung betrifft, kann, worauf
die Eingangsstelle bereits hingewiesen hat, nur im
Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit
der den Inhalt der europdischen Patentanmeldung
bildenden Unterlagen in ihrer urspringlich eingereichten
Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens -
objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar
und eindeutig entnehmen kann (G 3/89, ABl. EPA 1993,
117, Punkt 3 der Grunde). Andere Unterlagen als
Beschreibung, Patentanspriche und Zeichnungen kénnen
infolge des Erweiterungsverbots nach Artikel 123 (2) EPU
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nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind,
das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu
belegen (G 3/89 a. a. O., Punkt 7 der Grinde). Dagegen
dirfen Unterlagen, die dieser Anforderung nicht geniigen,
selbst dann nicht zu einer Berichtigung herangezogen
werden, wenn sie zusammen mit der europdaischen
Patentanmeldung eingereicht worden sind. Dazu gehdren

- entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin -
insbesondere auch Prioritdtsdokumente (G 3/89 a. a. O.,
Punkt 7 der Grinde). Somit stellt sich die Frage, ob die
Teile der europdischen Patentanmeldung, die fir die

Of fenbarung der Erfindung mafgebend sind, im Wege einer
Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPU, und damit unter
Beibehaltung des ursprlinglichen Anmeldetages, durch
weitere Unterlagen erganzt werden kdénnen. Die
Prifungsabteilung wird zu prifen haben, ob ohne
Zuhilfenahme der Prioritatsunterlagen die Gestaltung der
Figur 5 der Beschreibung im einzelnen entnommen werden
kann oder ob wegen des fehlenden Ruckgriffs auf die
Prioritatsunterlagen das Erfordernis der Regel 88,

Satz 2 EPU, daR die Berichtigung derart offensichtlich
sein muR, daf sofort erkennbar ist, daff nichts anderes
beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung

vorgeschlagen wird, nicht gegeben ist.

Auch dem ersten Hilfsantrag kann nicht entsprochen
werden, denn Regel 43 (2) EPU schreibt vor, daf der
Anmeldetag auf den Tag der Einreichung der Zeichnung neu
festgesetzt wird. Verschiedene Anmeldetage fur
verschiedene Teile einer Anmeldung sind nicht
vorgesehen. Dies wiurde auch dem Grundsatz der Einheit
der Patentanmeldung und des Patents im Verfahren
(Artikel 118 EPU) widersprechen.

Der weitere Hilfsantrag auf Austausch aller am

15. Februar 1996 eingereichten Unterlagen der
europidischen Patentanmeldung fallt ebenfalls in die
Zustindigkeit der Prifungsabteilung. Abgesehen davon hat
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zu dieser Frage die Grofle Beschwerdekammer bereits
festgestellt, dafl, da mit der Beschreibung, den
Patentansprichen und, gegebenenfalls, den Zeichnungen
der Anmeldungsunterlagen der Inhalt der europdischen
Patentanmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung (Artikel 123 (2) EPU) festgelegt ist, die Teile
der europaischen Patentanmeldung, die fir die
Offenbarung der Erfindung maflgebend sind, nicht im Wege
einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPU durch
andere Unterlagen ersetzt werden kdénnen (G 2/95

a. a. 0., Punkt 4 der Grinde).

Da keinem der Sachantrdge, soweit sie in die
Zustandigkeit der Juristischen Beschwerdekammer fallen,
Erfolg beschieden ist, kommt auch eine Ruckzahlung der
Beschwerdegebliihr nicht in Betracht. Gemif Regel 67 EPU
wird die RUckzahlung der Beschwerdegebilhr angeordnet,
wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die
Rickzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels
der Billigkeit entspricht. Nur wenn alle drei
Erfordernisse - Erfolg der Beschwerde, wesentlicher
Verfahrensmangel und Billigkeit - vorliegen, ist die
Ruckzahlung geboten. '

Im vorliegenden Fall scheitert die Rickzahlung bereits

an der ersten Voraussetzung.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

2. Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebihr wird
zurlckgewiesen.

Die Geschiaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer J.-C. Saisset
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