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ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekamer 3.3.1
vom 30. Cktober 2003

Beschwer def threr: MERCK PATENT GrbH
( Ei nsprechender) Frankfurter Strafle 250
D- 64293 Dar nst adt (DE)

Vertreter: -

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusammenset zung der Kanmer :
Vorsitzender: A J. Nuss
M tglieder: R Freinmuth

S. U Hof f mann

Ent schei dung der Prifungsabteil ung des

Eur opai schen Patentants, die am

21. Februar 2003 zur Post gegeben wurde und
mt der die europdische Patentannel dung

Nr. 00949288.5 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPU zur iickgewi esen worden i st.
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Sachverhalt und Antréage
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Die am 7. Marz 2003 ei ngegangene Beschwerde richtet sich
gegen die am 21. Februar 2003 zur Post gegebene

Ent schei dung der Prafungsabteilung tdber die Erteilung

ei nes europdi schen Patents auf di e Annel dung

Nr. 00 949 288.5 mt der europdi schen

Ver 6f fent | i chungsnummrer 1 198 453 und der

i nternational en Veroffentli chungsnummer WO 01/ 07435.

Dem vom Eur opéi schen Patentant ausgestellten

I nt er nati onal en Vorl aufi gen Prufungsbericht |agen ein
neuer Anspruchssatz mt acht Ansprichen zugrunde, von
denen di e Anspruche 1, 2 und 3 eingeschrankt waren.

Di ese Ei nschrankung der Anspriche war | aut

Pr uf ungsbericht notwendi g, um die Neuheit des
Anspruchsgegenst andes gegenuber dem Stand der Technik
her zustel | en.

BeimEintritt in die regionale Phase vor dem EPA al s
ausgewahl tem Ant besti mt e der Beschwerdef Ghrer

(Annel der) in seinem Prifungsantrag vom 8. Januar 2001,
dall der dem I nternational en Vorl aufigen Prifungsbericht
zugrunde gel egte Anspruchssatz ebenfalls dem Verfahren
vor dem EPA zugrunde zu legen sei. In einer Mtteilung
gemaR Regel 51 (4) EPU vom 17. Oktober 2002
unterrichtete die Prafungsabteilung den Beschwerdefthrer,
dalR sie die Erteilung eines europdischen Patents auf

G undl age des Anspruchssatzes vom 8. Januar 2001

beabsi chti ge.

In seiner Antwort auf diese Mtteilung vom
21. Novenber 2002 teilte der Beschwerdefihrer mt, dafl
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er Anderungen an den Anspriichen vorgenonmen habe und
fahrte hierzu detailliert aus:

"I m Fol genden werden di e Anderungen und die
ent sprechenden O f enbarungen in der Beschrei bung im
Ei nzel nen auf gef Ghrt:

Es wurde ein neuer Anspruch 2 aufgestellt, der explizit
auf die beiden in der Beschrei bung auf Seite 19 Zeilen
22 und 24 offenbarten Wrkstoffe [...] gerichtet ist.
Denent sprechend bezi ehen sich die Anspriche mt den
Numern 3, 4, 5 und 8, die zuvor |ediglich auf

Anspruch 1 ruckbezogen waren, nun zurick auf die
Anspriche 1 und 2.

In die Anspriche mt den neuen Nummern 6 und 9 wurden
zusét zlich di e beiden Indikationen 'Panikattacken' und

" Prophyl axe und Beka&npfung der Fol gen cerebraler

| nf ar kt geschehen wi e Schl aganfall und cerebral e

| scham e' auf genonmmen, die auf Seite 3 der Beschrei bung,
Zeilen 14-16 und Zeile 27 offenbart sind.

Di e Annel derin geht davon aus, dafll auch di e geanderten
Anspriuche di e Bedi ngungen fir die Erteilung erfillen und
der Erteilungsbeschlul? somt gefal3t werden kann."

Sei nem Schriftsatz vom 21. Novenber 2002 flugte der
Beschwer def Ghrer ei nen neuen Anspruchssatz mt neun
Ansprichen bei, in welchemdie neu nunerierten Anspriche
1, 3 und 4 die urspringlich eingereichte Fassung und

ni cht die eingeschrankte Fassung vom 8. Januar 2001
hat t en.
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Di e Priifungsabteilung stimte den beantragten Anderungen
nach Regel 86 (3) EPU zu und erlieR nmit Datum vom

27. Februar 2003 den Erteilungsbeschl ul3 auf Basis des
neuen Anspruchssatzes vom 21. Novenber 2002 mit der

ni cht ei ngeschrankten Fassung der Anspriche 1, 3 und 4.

Am 21. Februar 2003 um 15 Uhr 50 ubersandte der Annel der
ei ne Ei ngabe per Fax, in der er auf einen Fehler im
Anspruchssatz vom 21. Novenber 2002 hinw es. Es sei dort
| ei der nicht auf die bereits iminternational en
Ver f ahren ei ngeschrankt e Fassung der Anspriche, sondern
fal schlicherwei se auf eine uberholte Version

zur ickgegriffen worden. Di e Einschrankungen sollten

wi eder in die Anspriche 1, 3 und 4 aufgenomen werden

Di e Prifungsabteilung | ehnte in der Mtteilung vom

4. Marz 2003 den Berichtigungsantrag des
Beschwer def Ghrers ab, da seine Ei ngabe erst nach Abgabe
des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des
EPA ei ngegangen sei. Der Annel der wurde auf die
Migl i chkeit des Rechtsmittels der Beschwerde hi ngew esen.

I n der zusammen mt der Beschwerde ei ngegangenen
Beschwer debegr tndung hat der Beschwer def Ghrer gerugt,
dall die am 21. Februar 2003 beantragte Korrektur der
Anspruche unterblieben sei. Er habe bei der Erstellung
des am 21. Novenber 2002 eingereichten Anspruchssatzes
versehentlich auf eine Uberholte Anspruchsversion und
ni cht auf di e eingeschréankten Anspriche, welche bereits
iminternational en Verfahren eingereicht und dort als
pat ent f ahi g angesehenen wurden, zurickgegriffen. Da die
dem Erteil ungsbeschl uR zugrunde |i egenden Anspriche 1, 3
und 4 durch den Stand der Techni k neuheitsschadlich
getroffen seien, sei das erteilte Patent nicht



VI,

- 4 - T 0355/ 03

recht sbest andi g und ni cht durchsetzbar, weswegen der
Beschwer def hrer auch beschwert sei

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, den angefochtenen
Ertei |l ungsbeschl u3 vom 27. Februar 2003 auf zuheben und
ein Patent auf Gundlage der mt Ei ngabe vom

21. Februar 2003 eingereichten Anspriche zu erteilen
Weiterhin hat er die Rickzahl ung der Beschwerdegebihr
beantragt .

Ent schei dungsgr inde
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Di e Beschwerde ist frist- und forngerecht eingereicht
wor den. Nachdem der angefochtene Erteil ungsbeschl uf3
ni cht ei ndeuti g dem Beantragten entspricht (siehe
Punkt 3 unten), ist der Beschwerdefihrer durch diesen
Beschl ul? auch beschwert.

D e Beschwerde ist daher zul assig.

Der Beschwerdef ihrer hat gerigt, dal sein Berichtigungs-
antrag vom 21. Februar 2003 unbericksichti gt geblieben

sei .

Nach der Rechtsprechung der G olen Beschwerdekanmer i st
das Verfahren fir den Erlall ei ner Entscheidung im
schriftlichen Verfahren mt dem Tag der Abgabe der

Ent schei dung durch di e Formal prifungsstelle der

Pruf ungsabteilung an die interne Poststelle des EPA zum
Zwecke der Zustellung abgeschl ossen, da ab di esem
Zei t punkt di e Entschei dung dem Ei nwi r kungsberei ch der

Pr af ungsabtei | ung entzogen i st (siehe G 12/91, ABlI. EPA
1994, 285). Imvorliegenden Fall ist der

Erteil ungsbeschl u3 | aut maschi nel | em Ausdruck in der
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FuRzeil e am 21. Februar 2003 zur internen Poststelle
abgegeben worden. Di e Ei ngabe des Beschwerdefihrers ging
auswei slich des Aufdrucks des antlichen Faxgerates am
gl eichen Tag um 15 Uhr 50 und somt nach dem am Freitag,
dem 21. Februar 2003, geltenden Geschaftsschl ul um 15
Uhr 30 ein. Bei Eingang der Ei ngabe des
Beschwer def thrers war der Erteil ungsbeschlul3 folglich
dem Ei nwi r kungsberei ch der Priafungsabteilung bereits

ent zogen. Sie konnte daher von der Prifungsabteil ung

ni cht mehr bertcksichtigt werden. Auch wenn di e Kamer

i n di esem Punkt der Rechtsansicht der Prafungsabteil ung
fol gt, war i mRahmen des Artikels 111 (1) EPU gl ei chwohl
zu priufen, ob der Beschwerde aus anderen rechtlichen

G inden stattzugeben i st.

Auf die Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU hat der
Beschwer def ihrer mt seiner Ei ngabe vom

21. Novenber 2002 eine wesentliche Verfahrenserkl arung
fur die Patenterteilung, nadmich einen Antrag auf
Anderung der Patentanspriiche, abgegeben.

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern
nissen aus G unden der Rechtssicherheit

Ver f ahr enser kl & ungen und wegen i hrer Tragweite

i nsbesondere das Verfahren beendende Erkl &rungen

ei ndeuti g sein; nehrdeutige Verfahrenserkl aungen sind
unwi rksam So sind Erkl aungen des Ei nverstandni sses mt
der fur die Erteilung vorgesehenen Fassung nur
recht swi rksam wenn eindeutig feststeht, welche Fassung
der Annel der gebilligt hat (siehe Entschei dungen J 11/ 94,
ABl . EPA 1995, 596, Punkt 2.2 der Entschei dungsgr inde;

J 29/95, ABI. EPA 1996, 489, Punkt 6 der

Ent schei dungsgrinde). Dies stellt einen allgeneinen
verfahrensrechtlichen G undsatz dar, dessen Giltigkeit
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auch von der Neufassung der Regel 51 EPU unberiihrt
bl ei bt .

I mvorliegenden Fall ist daher zu prifen, ob der
beschwer def ihr ende Annel der eine gultige

Ei nver st andni serkl &rung fur die erteilte Fassung des
Pat ent s abgegeben hat. Hi ervon kann nur ausgegangen
wer den, wenn eindeutig feststeht, welche Fassung der
Annel der tatsachlich gebilligt hat. Im Schriftsatz vom
21. Novenber 2002 sind die an den gel tenden

Pat ent anspr tichen vom 8. Januar 2001 vor genonmenen
Anderungen explizit, detailliert und abschlieRend

auf gefihrt, namich die Aufstellung eines neuen
Anspruchs 2, die denentsprechende Anderung der
Rickbezige in den fol genden Ansprichen 3, 4, 5 und 8 und
di e Auf nahne weiterer Indikationen in die Anspriche 6
und 9. Ausweislich seines Schriftsatzes hat der
beschwer def ihrende Annel der somit keine weiteren

Ander ungen, insbesondere auch keine inhaltlichen
Anderungen, in den bis dahin geltenden Anspriichen vom
8. Januar 2001 vorgenommen. Dem Schriftsatz vom

21. Novenber 2002 ist indessen ein Anspruchssatz

bei gef igt, der in Anspruch 1 und den neu nunerierten
Ansprichen 3 und 4 gegenuber den bis dahin geltenden
Pat ent anspr ichen wei t er gehende inhal tliche Anderungen
enthalt. D ese Anspruchsénderungen bestehen in der

W eder auf nahnme von in der urspringlichen Annel dung

ent hal t enen Bedeutungen fir den Substituenten R in der
Fornmel | und dem Wegl assen ei nes Di scl ai ners, wodurch
die vom Annel der zur Erzielung der Neuheit im
Anspruchssatz vom 8. Januar 2001 vor genomrenen

Ei nschr ankungen wi eder entfall en.

2808. D
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Sonmit besteht keine Ubereinsti mung zw schen den

Er kl arungen des beschwer def ihrenden Annel ders im
Schriftsatz vom 21. Novenber 2002 und dem bei gef tigt en
Anspruchssatz. Es blieb folglich unklar, welche Fassung
der Annel der der Patenterteilung tatsachlich zugrunde

| egen wollte, einen Anspruchssatz allein mt den
Anderungen laut Schriftsatz oder den bei gef ligt en
Anspruchssatz nmit weiteren Anderungen. Seine

Ver f ahr enser kl &rungen sind daher nehrdeutig und es ware
deshal b Auf gabe der Prifungsabteil ung gewesen, diesen

W derspruch in seinen Erkl &arungen aufzukl &ren, um den
wahren Wl len des Annel ders festzustellen. Ohne diese
Auf kl &rung stand nicht eindeutig fest, welche Fassung
der Annel der gebilligt hat und das notwendi ge

Ei nverstandnis des Annelders mt der tatsachlich
erteilten Fassung konnte nicht unterstellt werden. Somt
liegt imErgebnis keine wirksane Zusti mung des
beschwer def threnden Annel ders zu der angef ocht enen
Patenterteilung vor. Sie ist daher wegen Verstofles gegen
Artikel 113 (2) EPU auf zuheben.

Die Patenterteilung durch die Priufungsabteilung ohne
W rksane Zusti mmung des beschwer def Ghrenden Annel ders
stellt auch ei nen wesentlichen Verfahrensmangel dar,
wel cher di e Rickzahl ung der Beschwerdegebihr gemald
Regel 67 EPU aus Billigkeitsgrinden rechtfertigt.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

3. D e Beschwerdegebihr wird zurickgezahlt.
Der Geschaftstell enbeant e: Der Vorsitzende:
N. Maslin A. Nuss
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