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ENTSCHEIDTUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 20. April 2005

Beschwerdefiihrer: C. Ed. Schulte Gesellschaft mit beschrankter
Haftung Zylinderschlossfabrik
FriedrichstrafRe 243
D-42551 Velbert (DE)

Vertreter: Rieder, Hans-Joachim, Dr.
Rieder & Partner
CorneliusstrafRe 45
D-42329 Wuppertal (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 22. Marz 2002
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 97110457.5
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: Y. G. A. Jest
M. J. Vogel
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Sachverhalt und Antrage
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Im Laufe des Prufungsverfahrens der vorliegenden
Patentanmeldung Nr. 97 110 457.5 machte die
Prifungsabteilung die Beschwerdeflhrerin/Anmelderin in
zwel Bescheiden vom 28. November 2000 und 22. Juni 2001
nach Artikel 96 Absatz 2 EPU auf Mangel der Anmeldung
aufmerksam, ohne deren Beseitigung innerhalb einer Frist
von vier Monaten die Anmeldung zurickgewiesen werden

kdédnne.

Nachdem die Beschwerdeflhrerin in einem neuen, am

9. Juli 2001 eingereichten Anspruchssatz nicht alle
Beanstandungen des zweiten Bescheids ausgerdumt hatte,
wies die PrlUfungsabteilung mit Entscheidung vom

22. Marz 2002 die Anmeldung zurlck. Die gegen diese
Entscheidung unter gleichzeitiger Einzahlung der
entsprechenden Geblhr am 16. April 2002 eingelegte
Beschwerde begrindete die Beschwerdeflhrerin mit
Schriftsatz vom 17. Mai 2002 und legte einen neuen

Anspruchssatz vor.

Daraufhin hat die Prifungsabteilung mit Entscheidung wvom
28. Mai 2002 der Beschwerde nach Artikel 109 Absatz 1
EPU abgeholfen, von einer Rickzahlung der
Beschwerdegeblhr mangels entsprechendem Antrags

allerdings abgesehen.

Diesen Antrag hat die Beschwerdefihrerin mit Schriftsatz
vom 14. Juni 2002 nachgeholt und zur Begrindung
ausgefihrt, sie habe auf den Bescheid vom 22. Juni 2001
eine neue Anspruchsfassung vorgelegt; danach sei jedoch
ohne weitere Gelegenheit zur Stellungnahme die

ZurlUckweisungsentscheidung getroffen worden.
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Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt; sie
erftillt auch im UGbrigen die Voraussetzungen der

Zulassigkeit.

Die Zustandigkeit, Uber den gestellten Antrag auf
Rickzahlung der Beschwerdegeblhr zu entscheiden, liegt
dann nicht bei der Instanz, die der angefochtenen
Entscheidung nach Artikel 109 EPU abgeholfen hat, wenn
sie dem Antrag nicht entsprechen will (arg. Regel 67
Satz 2 EPU). Vielmehr ist insoweit diejenige
Beschwerdekammer zustandig, die materiell Uber den Fall
zu entscheiden gehabt hatte, wenn nicht abgeholfen
worden ware (Entscheidung G 0003/03 der GrofRen
Beschwerdekammer vom 28. Januar 2005). Dies ist in der

vorliegenden Sache die technische Beschwerdekammer 3.2.3.

Die Beschwerde ist jedoch nicht begrliindet. Denn die
Kammer sieht keinen Rechtsgrund, der die Rickzahlung der

Beschwerdegeblhr rechtfertigen wlrde.

Nach Regel 67 Satz 1 EPU wird die Riickzahlung der
Beschwerdegeblhr angeordnet, wenn der Beschwerde
abgeholfen worden ist und die RlUckzahlung wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.
Im zu entscheidenden Fall hat die Prifungsabteilung der
Beschwerde zwar abgeholfen, jedoch entspricht es nach
Auffassung der Kammer nicht der Billigkeit, die
Ruckzahlung der BeschwerdegebUhr anzuordnen. Denn der

Prifungsabteilung kann kein wesentlicher Verfahrens-
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fehler zur Last gelegt werden, der dies rechtfertigen

wlrde.

Wie aus dem Sachverhalt entnehmbar hat die
Prifungsabteilung in zwei Bescheiden nach Artikel 96
Absatz 2 EPU der Beschwerdefithrerin Mingel der
eingereichten bzw. modifizierten Unterlagen mitgeteilt
und auch auf die gesetzlichen Rechtsfolgen hingewiesen,
die eine Nichtbeachtung der Beanstandungen nach sich

ziehen.

Der zweite Bescheid wvom 22. Juni 2001 enthdlt neben
Hinweisen zur mangelnden Klarheit nach Artikel 84 EPU
Ausflihrungen dazu, welche Merkmale des Anspruchs 1 aus
dem Stand der Technik nach der Druckschrift D1 bekannt
seien, sowie die Beanstandung des unabhangigen

Anspruchs 10 als nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPU
im Hinblick auf dieselbe Druckschrift D1. Als die
Beschwerdeflhrerin am 9. Juli 2001 einen neuen
Anspruchssatz einreichte, der einen um die bei

Anspruch 1 diskutierten, ebenfalls aus D1 bekannten
Merkmale erganzten Anspruch 10 enthielt, durfte die
Prifungsabteilung Uber den zuletzt eingereichten,
vorhersehbar und konsequenterweise noch immer nicht
gewahrbaren Anspruch - ohne Antrag auf mindliche
Verhandlung im schriftlichen Verfahren - entscheiden und
die Anmeldung zurlckweisen. Erst daraufhin vermochte die
Beschwerdefihrerin durch einen neuen Anspruchssatz allen
Beanstandungen Rechnung zu tragen, so dafl die

Prifungsabteilung abhelfen konnte.
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3.2 Ein wesentlicher Verfahrensmangel, der die Anordnung der
Rickzahlung der Beschwerdegeblhr rechtfertigen koénnte,
liegt somit nicht vor. Der Antrag der Beschwerdefihrerin

ist unbegrindet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

A. Counillon U. Krause
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