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August
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Nr. 95107237.0 erteilt wurde.
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Sachverhalt und Antrage
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Der vorliegende Fall betrifft die am 12. Mai 1995
eingereichte europdische Patentanmeldung 95107237.0. Im
Laufe des PruUfungsverfahrens wurden am 15. Februar 2005
drei Satze von Ansprichen als Hilfsantrage 1-3
eingereicht. Der bis dahin bestehende Satz wvon

Anspruchen wurde als Hauptantrag aufrechterhalten.

Am 14. April 2005 erlieff die PrlGfungsabteilung eine
Mitteilung gemdR Regel 51 (4) EPU unter Verwendung des
Formblatts EPA Form 2004 04.05CSX. In dieser Mitteilung
wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass die
Prifungsabteilung die Erteilung eines europaischen
Patents auf der Basis des Hilfsantrags 1 beabsichtige.
Die Anmelderin wurde in dieser Mitteilung aufgefordert,
innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist Ubersetzungen
der Ansprliche einzureichen und diverse Geblhren zu
zahlen. Ferner wurde die Anmelderin darauf hingewiesen,
dass die Anmeldung bei Nicht-Erfdllung dieser
Aufforderungen entsprechend Regel 51 (8) EPU als
zurlickgenommen gelten wlirde. In einem Anhang zu dieser
Mitteilung gab die PrlUfungsabteilung die Grinde an,
warum ihrer Meinung nach die Anspriche des Hauptantrags

nicht den Erfordernissen des EPU genfigen.

Mit Schreiben vom 29. Juni 2005 zahlte die Anmelderin
die erforderlichen Geblhren und reichte die
angeforderten Ubersetzungen fir die Anspriiche des
Hilfsantrags 1 mit dem ausdrlcklichen Hinweis ein, dass
dies nur zur Vermeidung der Sanktionen nach Regel 51 (8)
erfolge und dass sie den gestellten Hauptantrag

weiterhin aufrechterhalten wirde. Weiterhin reichte die
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Anmelderin auch Ubersetzungen fiir die Anspriliche des

Hauptantrags ein.

Am 19. August 2005 erging eine Mitteilung Uber die
Entscheidung Uber die Erteilung eines europaischen
Patents gemdR Artikel 97 (2) EPU auf der Basis der nach

Regel 51 (4) EPU der Anmelderin mitgeteilten Unterlagen.

Am 24 . August 2005 legte die Anmelderin Beschwerde ein,
zahlte die erforderliche Geblhr und begriindete die
Beschwerde im selben Schreiben. Sie beantragt, die
angegriffene Entscheidung aufzuheben und ein Patent im
Umfang der urspringlich eingereichten Anspriiche, zuletzt
als Hauptantrag bezeichnet, zu erteilen. Hilfsweise

wurde eine mindliche Verhandlung beantragt.

Sie begrindete die Beschwerde unter anderem damit, dass
sie durch die Entscheidung Uber die Erteilung eines
europdischen Patents gemdR Artikel 97 (2) EPU vom

28. Dezember 2004 (sic) beschwert sei, da ihr gestellter
und zuletzt mit Eingabe vom 29. Juni 2005 bestatigter
Hauptantrag nicht gewahrt wurde. In diesem Zusammenhang
verwies sie auf die Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2)

(AB1. EPA 2005, 357).

In einem weiteren Schreiben vom 10. Januar 2006 zog die
Beschwerdeflhrerin ihren Antrag auf mindliche
Verhandlung fir den Fall einer ZurlUckverweisung der
Angelegenheit an die Prufungsanteilung unter der
Bedingung zurlck, dass in diesem Falle die

Beschwerdegeblhr zurlckerstattet wird.
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Entscheidungsgrinde
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Zuldssigkeit der Beschwerde

Nach Artikel 106 (1) EPU sind unter anderen die
Entscheidungen der Priufungsabteilung mit der Beschwerde
anfechtbar. Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an
dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung
gefihrt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert

sind (Artikel 107 EPU).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der
Erteilungsentscheidung der Prufungsabteilung wvom

19. August 2005 um eine im Prinzip beschwerdefdhige
Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPU. Die
Beschwerdefiihrerin ist auferdem durch diese Entscheidung
insofern beschwert, da ihr Hauptantrag nicht gewdhrt
wurde und das Patent somit in einer Fassung erteilt
wurde, mit der die Anmelderin nicht einverstanden war

(siehe J 12/83, ABl. EPA 1985, 6; Punkt 3 der Grunde).

Das Einreichen der Ubersetzungen und das Bezahlen der
Geblhren nach der entsprechenden Aufforderung durch die
Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU wertet die Kammer nicht
als Einverstdndnis mit der nachfolgenden Entscheidung
zur Erteilung eines europdischen Patents, da die
Beschwerdeflilhrerin die Ubersetzungen mit ihrem Schreiben
vom 29. Juni 2005 ausdrlcklich unter Vorbehalt lediglich
zur Vermeidung eines Rechtsverlusts eingereicht hat. In
diesem Schreiben hat die Beschwerdefiihrerin ausdriticklich
darauf hingewiesen, dass sie an ihrem Hauptantrag
festh&dlt. Die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU in der
Form, wie sie der Beschwerdefihrerin Ubersandt wurde,

ist insofern irrefihrend, als sie der Beschwerdeflihrerin
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keine Méglichkeiten aufzeigte, was zu tun ist, wenn sie
nicht mit dem vorgeschlagenen Text Ubereinstimmt. Somit
sah sich die Beschwerdefiihrerin gezwungen, die
angeforderten Ubersetzungen einzureichen, um einen
Rechtsverlust nach Regel 51 (8) EPU zu vermeiden. Da die
Einreichung der Ubersetzungen durch diese Zwangslage
(siehe T 1181/04, ABl. EPA 2005, 312; Punkt 2.2,

Absatze 4-6, der Grlnde) bedingt war, ist sie nicht als
stillschweigendes Einverstdndnis mit dem vorgeschlagenen

Text zu werten.

Da mit der am 24. August 2005 eingereichten Beschwerde
alle formalen Voraussetzungen zum Einlegen einer
Beschwerde gemdf Artikel 108 EPU und Regel 64 EPU

erfdllt wurden, ist die Beschwerde zuléassig.

Anwendung der Regel 51 (4) EPU

Der vorliegende Fall betrifft die Anwendung der
Mitteilung gemdf Regel 51 (4) EPU in ihrer Fassung vom
1. Juli 2002 bei Vorliegen mehrerer nachgeordneter
Antrage, in dem Fall, dass die PrlUGfungsabteilung nur
einen nachgeordneten Antrag flUr erteilbar erachtet, und
ist von der Ausgangssituation her ahnlich gelagert wie
die in den Entscheidungen T 1181/04 (ABl. EPA 2005, 312;
siehe insbesondere Punkt 2.2, vorletzter und letzter
Absatz, und Punkt 3 der Gruinde) und T 1255/04 (ABl. EPA
2005, 424; Punkte 3.1 und 3.2 der Grinde) entschiedenen
Falle.

Wie insbesondere in T 1181/04 festgestellt wurde (siehe
Punkte 3 und 3.3 der Grunde), sieht die seit dem 1. Juli
2002 in Kraft getretene Version der Regel 51 (4) EPU

kein explizites Verfahren bei Nichtzustimmung des
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Anmelders zur in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU
vorgeschlagenen Fassung vor, wenn sich diese
vorgeschlagene Fassung auf einen der nachgeordneten
Antrage bezieht. Wegen der Erfordernisse des

Artikels 113 (2) EPU muss die Regel 51 (4) EPU
gleichwohl so ausgelegt werden, dass der Anmelder in
einem Fall wie dem vorliegenden die Mdglichkeit haben
muss, sein Nichteinverstandnis mit der Erteilung gemaf
Hilfsantrag ausdrlcklich zu bekunden und dadurch eine
beschwerdefahige Zurickweisungsentscheidung
herbeizufihren. Diese Auslegung steht im Einklang mit
den Entscheidungen T 1184/04 und T 1255/04 sowie mit der
Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2). Im vorliegenden Fall
hat die Anmelderin ihr Nichteinverstandnis ausreichend
deutlich kundgetan. Unter diesen Voraussetzungen hatte
die Prifungsabteilung keinen Erteilungsbeschluss gemafd
Hilfsantrag, sondern, sofern sie an ihrer Auffassung,
dass der Hauptantrag nicht gewahrbar ist, festhielt,

eine Zurlckweisungsentscheidung erlassen miissen.

Der Erteilungsbeschluss ist daher aufgrund eines
wesentlichen Verfahrensfehlers aufzuheben und die Sache
ist zur weiteren Behandlung an die erste Instanz
zurlckzuverweisen (Artikel 10 VerfOBk). Wegen des
wesentlichen Verfahrensfehlers entspricht es der
Billigkeit, die von der Beschwerdefilhrerin entrichtete

Beschwerdegebithr zurlickzuerstatten (Regel 67 EPU) .
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Der Fall wird zur weiteren Entscheidung an die

Prifungsabteilung zurlckverwiesen.

3. Die Beschwerdegeblhr wird zurlckerstattet.
Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
D. Magliano A. S. Clelland
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