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Sachverhalt und Antréage
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D e Beschwerdefdhrerin (Annelderin) richtet ihre
Beschwer de gegen di e Entschei dung der Prifungsabteil ung,
di e europdi sche Patentannel dung Nr. 99 934 553.1
(international e Veroffentli chungsnummer WO 00/ 22400)

auf grund des Artikels 97 (1) EPU zurickzuwei sen.

Der Entschei dung der Prifungsabteilung | agen der
Vorrichtungsanspruch 1 und der unabhangi ge

Ver f ahrensanspruch 8 sowi e die jeweiligen abhangi gen
Anspriche 2 bis 7 und 9 bis 14 in der verdffentlichten
Fassung zugrunde. Die Anspriche 1 bis 4 lauteten w e

fol gt:

"1. BEinrichtung zur integral en Testgas-Lecksuche mt
Mtteln (13, 30) zur Vakuunerzeugung und ei nem
Test gasdet ekt or (29), dadurch gekennzei chnet, dass
sie zusatzlich mt einem Schniffler (48) ausgeristet

i st.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet,
dass die Mttel (13, 30) zur Vakuunerzeugung und der
Test gasdet ekt or (29) auch zum Betrieb des Schnufflers
(48) dienen.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzei chnet, dass ein Halter (54) fur die
Schnif fel sonde (51) des Schniufflers (48) vorgehen ist,
wel cher am Gehause (86) der Einrichtung befestigt ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzei chnet,
dass der Halter (54) mt Mtteln ausgeristet ist, die
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di e Abl age der Schnuffel sonde (51) imHalter (54)

er kennen | assen."

D e Priufungsabteilung vertrat die Auffassung, dal3 die
Cegenst ande des Vorri chtungsanspruchs 1 und des
abhé&ngi gen Anspruchs 2 im H nblick auf den zu

ber Gicksi chti genden Stand der Techni k im Si nne des
Artikels 54 (1) und (2) EPU nicht neu seien und daB die
Mer krmal e der abhéngi gen Anspriche 3 und 4 nichts
Erfinderi sches zum Gegenstand i hrer vorangehenden

Pat ent anspr tiche beitrigen (Artikel 56 EPU)

D e Beschwerdefdhrerin reichte zusamen mt der am

16. Mai 2003 ei ngegangenen Beschwer debegr indung neue
Anspriche 1 bis 11 sow e ei ne daran angepalite

Beschrei bungsseite 1 ein. D e geltenden Anspriche 1 bis
5 entsprechen inhaltlich und bis auf kleinere Anderungen
den Verfahrensansprichen 8 bis 12 der veroffentlichten
Fassung, wahrend der geltende unabhé&ngi ge Anspruch 6,
dem si ch di e abhangi gen Anspriche 7 bis 11 anschli el3en,
nunnmehr wie folgt lautet:

"6. Fur die Durchfihrung eines Verfahrens zum Betrieb
ei ner Testgas-Lecksucheinrichtung mt einem Testraum
(80), mt einem Schnuffler (48), mt Mtteln (13, 20)
zur Vakuumer zeugung und nmit ei nem Test gasdet ektor (29)
geeignete Einrichtung (1), dadurch gekennzei chnet,
dass der Testgasdetektor (29), der sowohl bei der
i ntegral en Lecksuche als auch bei der Schniffel-
Lecksuche verwendet wird, Uber eine Leitung (28) mt
ei ner Vakuunpunpe (30) in Verbindung steht und dass
sowohl der Testraum (80) uber ein Ventil (33) als
auch der Schnuffler (48) uUber ein Ventil (42) an die
Lei tung (28) angeschl ossen sind."
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D e Beschwerdefidhrerin | egt dar, weshalb nach ihrer
Auf f assung der Gegenstand des gel tenden unabhangi gen
Anspruchs 6 neu und erfinderisch sei, und beantragt, die
angef ocht ene Ent schei dung aufzuheben und ein Patent zu
erteilen, hilfsweise eine mindliche Verhandl ung

anzuber aunen.

Der Beschwerde wurde am 6. Februar 2004 genafld
Artikel 109 (2) EPU der Beschwerdekamer vorgel egt.

Ent schei dungsgr inde
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Die Beschwerde erfiillt alle in Regel 65 (1) EPU
angef Uhrten Erforderni sse und ist somt zul &ssig.

Di e geltenden Anspriche 1 bis 5 definieren ein Verfahren,
dem di e Patentfé&hi gkeit von der Prifungsabteil ung

zuer kannt wurde. Der gel tende unabhangi ge Anspruch 6
stitzt sich auf die Anspriche 1 und 2 der
veroffentlichten Fassung sow e auf zusatzliche Merkmal e,
di e weder in den zuruckgew esenen Patentansprichen 1 bis
4 erwdhnt, noch in der Entscheidung mtbertcksichtigt
wurden und di e eindeutig darauf abzielen, die in der
angef ocht enen Ent schei dung er hobenen Ei nwande

auszur aunen. AuRerdem | assen di ese Anderungen trotz der
derzeitigen unbesti mten Formulierung des geltenden
Anspruchs 6 ("Fur die Durchfiahrung ei nes Verfahren zum
Betrieb einer Testgas-Lecksucheinrichtung mt [...]

ei nem Test gasdet ekt or geei gnete Ei nrichtung, dadurch
gekennzei chnet, das der Testgasdetektor [...]")

ei ndeuti g erkennen, dall di e Beschwerdef threrin nicht
mehr die Erteilung eines Patents auf der G undl age der
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zur ickgew esenen Pat ent anspriche anstrebt. Insofern sind
di e vorgenommenen Anderungen als wesentlich zu
betrachten und schaffen damt eine neue Sachl age, die
Uber den Gegenstand der angefochtenen Entschei dung

hi nausgeht und eine weitere ausfuhrliche Prufung auf die
formal en und di e sachlichen Erfordernisse des EPU
erforderlich macht. Infol gedessen ist die Beschwerde im
Sinne von Artikel 109 (1) EPU begriindet .

Da di e Beschwerde zul dssig und begrindet ist, hatte die
Pr (f ungsabt ei | ung i nnerhalb der in Artikel 109 (2) EPU
vor gesehenen Frist von drei Mpnaten nach Ei ngang der
Beschwer debegr tndung der Beschwer de auf grund von
Artikel 109 (1) EPU abhel fen missen, gegebenenfalls mit
Anordnung der Fortsetzung des Verfahrens.

D e Kammer weist in di esem Zusamenhang darauf hin, dal
i hr die Beschwerde erst am 6. Februar 2004, d. h. etwa
neun Monat en nach Ei ngang der Beschwer debegr indung
vorgel egt wurde (siehe Punkte Il und Il oben), was

dar auf zuruckzufidhren ist, dal die Akte der

Pr Gf ungsabtei | ung nicht rechtzeitig vorgel egt wurde und
di ese keine Cel egenheit hatte, Uber die Frage der
Abhi | fe innerhalb der ihr zur Verfligung stehenden Fri st
von drei Mnaten (Artikel 109 (2) EPU) zu entscheiden.
D eses Abwei chen vom or dnungsgenéfien Geschaft sgang
fahrte zwar bedauerlicherwei se zu einer unndétigen und
ver f ahrensver zéger nden Vorl age an di e Beschwer dekanmer,
war jedoch nicht ursachlich fir die Beschwerdeeinl egung
und rechtfertigt daher die Rickzahl ung der

Beschwer degebiihr nach Regel 67 EPU nicht (siehe

T 1112/98 (in ABlI. EPA nicht verdffentlicht), Punkte 4
bis 6).
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Unter di esen Unstanden ist di e angefochtene Entschei dung
auf zuheben. Aufgrund der vorgenommenen Anderungen halt
es die Kammer fur geboten, von ihrer Befugnis genald
Artikel 111 (1) EPU Gebrauch zu machen und die Sache zur
Fortset zung des Priufungsverfahrens an die

Pr Gf ungsabt ei | ung zur ickzuver wei sen

Hi nsichtlich der hilfsweise gestellten Antrag auf
nmindl i che Verhandl ung erachtet die Kammer es nicht far
zweckmélli g, eine mindliche Verhandl ung anzuberaunen, da
der gestellte Antrag auf Auf hebung der angefochtenen
Ent schei dung stattgegeben wird und der
Beschwer def threrin kein Rechtsverlust durch die

Zur uckverwei sung an di e Vorinstanz zur Priafung des
gestellten Antrags auf Erteilung eines Patents entsteht.
Al |l ei n wegen der Abl ehnung der Ubri gens nicht
beantragten Rickzahl ung der Beschwer degebuhr war
ebenfal I s kei ne nmindli che Verhandl ung veranl a3t (siehe
J 25/89 (in ABl. EPA nicht verdffentlicht), Punkt 8).
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wi rd entschi eden:
1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

erste I nstanz zurickverw esen.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Muartorana A. G Klein
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