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Leitsdtze

Erweist sich, daB die europdische Patentanmeldung in der
Fassung, die der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU zugrunde
liegt, Unstimmigkeiten oder Widerspriichlichkeiten aufweist,
so kann im Einvernehmen zwischen Priifungsabteilung und
Anmelder deren Beseitigung selbst dann noch erfolgen, wenn
das Einverst&ndnis des Anmelders mit der (mangelhaften)
Fassung bereits nach Regel 51 (4) EPU eingeholt war.

Soll eine BAnderung zur Beseitigung solcher Mingel vorgenommen
werden, so braucht die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU in
aller Regel nicht neu zu ergehen. Die Ersetzung der urspriing-
lichen Mitteilung durch eine neue ist nur notwendig, wenn in
einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Artikel 65 (3) EPlJ
eintreten wiirde.
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Sachverhalt und Antrdge

Die am 10. Juni 1980 eingereichte europdische Patentan-
meldung Nr. 80 103 208.7 (Verdffentlichungsnummer

00 21 224) betrifft nach der Bezeichnung der Erfindung
eine "Haarbehandlungsvorrichtung mit einer im Bereich des
Haarwickelabschnitts vorgesehenen katalytischen Heizein-
richtung”. Der urspriingliche Patentanspruch 1 enthielt in
seinem kennzeichnenden Teil mehrere bauliche Merkmale einer
solchen auch als Lockenwickler bezeichneten Vorrichtung.

Durch Prilifungsbescheid vom 1. Oktober 1981 wurde die
Anmelderin darauf aufmerksam gemacht, daB8 diese Merkmale im
Hinblick auf eine Entgegenhaltung (DE-A-2 346 435 -L'Oreal)
bis auf ein Merkmal (Ventileinrichtung ... zum Regeln des
... Brenngas-Luftgemisches) auch in den Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 aufzunehmen seien, da sie in Verbindung
mit den dort schon aufgefliihrten Merkmalen bekannt seien
(Regel 29 (1) a und b EPU). In ihrer am 19. Januar 1982
eingegangenen Entgegnung widersprach die Anmelderin dem nur
insofern, als sie darlegte, daB die Entgegenhaltung zwar
auch einen "lLockenwickler mit einer Zlindeinrichtung"
offenbare, diese aber "eine vom Lockenwickler separate
Vorrichtung" sei. Daher schlug sie "zur klaren Abgrenzung"
das im nachfolgend wiedergegebenen kennzeichnenden Teil des
Patentanspruchs 1 an zweiter Stelle genannte Merkmal vor.

Mit ihrer Entgegnung reichte die Anmelderin neue Unterlagen

ein, deren Patentanspruch 1 gerichtet ist auf eine

"Haarbehandlungsvorrichtung mit ... (es folgen mehrere
konstruktive Merkmale) ... gekennzeichnet durch
- eine Ventileinrichtung mit Betdtigungsglied zum

Regeln des ... Brenngas-Luftgemisches ... sowie
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- eine am freien Ende des Haarwickelabschnitts ortsfest
angeordnete Ziindeinrichtung (52 - 72) mit Bedienungsglied
(13) zum Einleiten des Verbrennungsvorgangs".

Hieran schlieBen sich 21 abhdngige Patentanspriiche an, von

denen der Patentanspruch 12 wie folgt lautet:

"Haarbehandlungsvorrichtung nach einem oder mehreren der
vorgehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB8 an dem
Handgriff abgekehrten Ende des Lockenstabs ein Bet#dti-
gungsglied (13) zum Betdtigen einer Zindeinrichtung an-
geordnet ist, wobei die Ziindeinrichtung zwischen dem
Katalysator (30,33) und dem Betitigungsglied (13) vor-
gesehen ist und der Einleitung des Oxydationsvorgangs am
Katalysator (30) dient."

Nach der neuen, aber hinsichtlich der "Zlindeinrichtung" mit
der urspriinglichen ilibereinstimmenden Beschreibung soll mit
der Erfindung in erster Linie die Aufgabe gel®st werden,
"ein Haarbehandlungsger&t, beispielsweise einen Lockenstab,
vom elektrischen Stromnetz v8llig unabh¥ngig zu machen und
so dem Benutzer die MSglichkeit zu bieten, an jedem be-
liebigen Ort eine Haarbehandlung vornehmen zu k®nnen, ohne
daB zusdtzliche Vorrichtungen erforderlich sind."(Seite 2,
Zeile 35 ff.).

Bezliglich der "Zundeinrichtung" finden sich die nach-
folgenden Aussagen: Auf Seite 6, Zeile 24 ff: "Bei dem in
den Zeichnungen dargestellten Lockenstab ist der Brenn-
stoffbehdlter am einen Ende und das Ziindsystem am anderen
Ende des Lockenstabs angeordnet. Diese beiden Aggregate
kdnnen aber auch ebenso gut nebeneinander angeordnet sein
es+". Auf Seite 10, Zeilen 16 und 17: "Das Zlindsystem ist
mit Vorteil am freien Ende des Lockenstabs angeordnet

coofone
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Am 7. Februar 1983 erging die Mitteilung nach Regel 51 (4)
EPU iiber die fiir die beabsichtigte Patenterteilung vorge-
sehene Fassung der europdischen Patentanmeldung, die die
vorstehenden Anspriiche und Beschreibungsteile enthdlt. Am
12. Madrz 1983 erkldrte die Anmelderin ihr Einverstdndnis
mit dieser Fassung, bezahlte die fadlligen Gebilihren und

reichte die Ubersetzungen der Patentanspriiche ein.

Unter dem Datum 6. Juni 1983 sind in den Akten zwei
Telefongesprdche mit dem Formalpriifer und dem Priifer
verzeichnet, denen zufolge die Anmelderin ihr "Einver-
stdndnis zurlicknimmt", "das Schutzbegehren nochmals zu
dndern wlinscht"” und "eine neue Eingabe anklindigt" und denen
zufolge das Erteilungsverfahren bis zum Eingang einer
schriftlichen AuBerung der Anmelderin unterbrochen wird. In
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer wurde eine Akten-
notiz des Vertreters der Anmelderin iiber ein Telefonge-
sprdch mit dem beauftragten Priifer vom gleichen Tag {iber-
reicht.

Mit Schreiben vom 26. September 1983 widerrief die An-
melderin unter Bezugnahme auf die Telefongespriche ihr
Einverstdndnis und legte neue Unterlagen vor, die folgende,

in dem Schreiben n&her begriindete Anderungen enthalten:

1. Beziiglich des (zweiten) Merkmals "Ziindeinrichtung"
heiBt es statt "... sowie eine am freien Ende des
Haarwickelabschnitts ortsfest angeordnete Ziindeinrich-
tung ..." nunmehr "... sowie eine als ortsfester
Bestandteil der Haarbehandlungsvorrichtung (11) in
diese integrierte Zilindeinrichtung ...".

ceo/ e



VII.

VIII.

Ix.

02060

4 T 171/85

2. Bezliglich des (ersten) Merkmals "Ventileinrichtung"
heiBt es statt "mit Betd3tigungsglied ... zum Regeln"

nunmehr "mit Regelvorrichtung”.

AuBerdem bittet die Anmelderin um die Berichtigung von drei
Schreibfehlern.

In dem weiteren Verfahren wurde von der Priifungsabteilung
und der Anmelderin die Frage der Mdglichkeit solcher
Anderungen zu diesem Zeitpunkt mehr vom Grunds#tzlichen her
und insbesondere unter dem Gesichtspunkt erdrtert, ob ein
Widerruf des nach Regel 51 (4) EPU eingeholten Einverst#nd-
nisses mit der Rechtsfolge einer Fortsetzung des Priifungs-
verfahrens mdglich sei. Die Anmelderin versuchte, die von
ihre begehrte Anderung auBerdem zu erreichen durch einen
Wiedereinsetzungsantrag wie auch durch einen Antrag, die
gednderte Fassung (vgl. Abschnitt VI.) als Teilanmeldung
zuzulassen.

Durch Zwischenentscheidung vom 8. November 1984, zur Post
gegeben am 22. Januar 1985, wies die nach Artikel 18 (2)
Satz 3 EPU durch einen rechtskundigen Priifer erginzte
Priifungsabteilung den Hauptantrag der Anmelderin, das
Priifungsverfahren aufgrund des Widerrufs der Zustimmung zur
mitgeteilten Fassung festzusetzen, sowie drei Hilfsantréige
zurilick. Die Entscheidung Uber den weiteren Hilfsantrag, das
Patent auf der Grundlage der Unterlagen gemdB der Mittei-
lung nach Regel 51 (4) EPU zu erteilen, wurde zurlickge-
stellt. Da die Zwischenentscheidung mit der Beschwerde nur
teilweise angegriffen wurde und auch insoweit neue Ge-
sichtspunkte aufgetreten sind, kann auf eine Wiedergabe der
Begriindung dieser Zwischenentscheidung verzichtet werden.

Gegen diese Zwischenentscheidung legte die Anmelderin am
l. Februar 1985 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebuhr
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Beschwerde ein und begriindete diese am 22. Mai 1985. Durch
die Beschwerde wird die Zwischenentscheidung nur insoweit
angegriffen, als durch die Zurlickweisung des Hauptantrags
eine Berlicksichtigung der begehrten Anderungen (vgl. Ab-
schnitt VI.) ausgeschlossen wird. Durch einen Hilfsantrag
soll die Patenterteilung auch ohne diese Anderungen sicher-

gestellt werden.

Auch in der schriftlichen Beschwerdebegriindung wie in einer
Mitteilung des Berichterstatters der Beschwerdekammer wurde
in einer mehr rechtsdogmatischen Weise er®rtert, ob der
Anmelder an das nach Regel 51 (4) eingeholte Einverstdndnis
gebunden sei. In der mindlichen Verhandlung vom

28. Mai 1986 ergaben sich demgegeniiber neue Gesichts-

punkte.

Die Anmelderin beschridnkte zundchst ihr Anderungsbegehren
in der Weise, daB sie bezliglich des ersten Merkmals ("Ven-
tileinrichtung") auf die Verallgemeinerung “mit Regelvor-
richtung" (vgl. Abschnitt VI, Nr. 2) verzichtete. Beziiglich
des zweiten Merkmals wurde nur mehr die Streichung der

Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" begehrt.

In ihrem Vortrag machte die Anmelderin nunmehr geltend, daB
die von ihr begehrte Anderung aus zwei Griinden gerecht-
fertigt sei. Einmal seien ihr Anderungen telefonisch als
m8glich bezeichnet worden (vgl. Abschnitt V.). Der Ver-
trauensschutz hitte es verboten, daB8 ihr die daraufhin
beantragte &nderung durch die Zwischenentscheidung verwehrt
wird. Unabhd@ngig davon sei die Anderung auch als Berichti-
gung nach Regel 88 Satz 2 EPU mSglich. Aus den am

19. Januar 1982 eingegangenen Unterlagen (vgl. Abschnitt
III.) sei ndmlich sofort erkennbar, daB eine Lokalisierung
der Ziindeinrichtung "am freien Ende des Haarwickelab-

schnitts" nicht gewollt sein konnte. Der abhdngige Anspruch
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12 und die Beschreibung wilirden sofort erkennen lassen, daB
es sich hierbei keineswegs um eine im Sinne der Aufgaben-
stellung l8sungsnotwendige, sondern nur um eine bevorzugte
Ausfiihrungsform handele. L&sungsnotwendig und zur Abgren-
zung gegeniiber der DE-A-2 346 435 (L'Oreal) notwendig sei
nur die ortsfeste Integrierung einer Ziindvorrichtung im
Lockenwickler, nicht aber ihre Unterbringung "am freien
Ende" desselben. Diese Unrichtigkeit im Sinn der Regel 88
EPU dlirfe bis zur Erteilung des Patents berichtigt werden.

Dementsprechend beantragte die Anmelderin in der miindlichen

Verhandlung,

1. die angefochtene Entscheidung in Nr. 1 ihrer Ent-
scheidungsformel (Hauptantrag) aufzuheben und die Sache an
die Vorinstanz mit der Auflage zurlickzuverweisen, das euro-
pdische Patent mit den in der Mitteilung nach Regel 51 (4)
EPU vom 7. Februar 1983 genannten Unterlagen mit der MaB-
gabe zu erteilen, daB die in der Eingabe vom

26. September 1983 angegebenen drei Schreibfehler be-
richtigt und im Patentanspruch 1 die Worte "am freien Ende

des Haarwickelabschnitts" gestrichen werden.

2. hilfsweise, die Sache an die Vorinstanz mit der Auflage
zuriickzuverweisen, das europdische Patent mit den im Haupt-
antrag genannten Unterlagen ohne Streichung der genannten

Wlrter zu erteilen.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
Regel 64 EPU. Gegen die angefochtene Zwischenentscheidung
ist die gesonderte Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPU
zugelassen. Die Beschwerde ist daher zuldssig. Nach Artikel
21 (3) b) EPU) setzt sich die Beschwerdekammer aus drei
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technisch vorgebildeten und zwei rechtskundigen Mitgliedern
zusammen, da die angefochtene Entscheidung von einer aus
vier Mitgliedern bestehenden Priifungsabteilung gefagt

worden ist.

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Priifungs-
verfahren fortgesetzt werden kann, nachdem das Einver-
stindnis des Anmelders nach Regel 51 (4) EPU eingeholt ist,
braucht hier nicht in einer grundsdtzlichen Weise ent-
schieden zu werden. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob
der Anmelderin die M8glichkeit einer Anderung telefonisch
zugesagt wurde und ob sich daraus rechtliche Folgen zu
ihren Gunsten ergeben. Die Anmelderin begehrt nunmehr nur
noch eine Anderung, die weniger weit als die in der Erst-
instanz begehrte Anderung geht. Daher braucht die Beschwer-
dekammer nur zu entscheiden, ob die nun begehrte Anderung
in dem jetzt gegebenen Abschnitt des Erteilungsverfahrens,
d.h. nach Einholung des Einverstdndnisses zu einer nach
Regel 51 (4) EPU mitgeteilten Fassung, noch mdglich ist.

Die Anmelderin meint, die beantragte Anderung falle unter
Regel 88 EPU und sei daher auch im Stadium nach Erteilung
des Einverstdndnisses nach Regel 51 (4) EPU erlaubt. Es ist
richtig, daB nach herrschender Auffassung Berichtigungen
nach Regel 88, Satz 2 EPU bis zur Entscheidung iliber die
Erteilung des europdischen Patents m&glich sind (so auch
Richtlinien, Mdrz 1985, Teil C-VI, 4.7). Eine solche Be-
richtigung braucht sich nicht auf "sprachliche Fehler und
Schreibfehler"”, die der Formalsachbearbeiter vornehmen
kann, zu beschrdnken. Auch eine Berichtigung anderer "Un-
richtigkeiten" im Sinne dieser Regel, iiber die nur der
Priifer zu entscheiden vermag, sind in diesem Verfahrens-
abschnitt nicht ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer ist
aber der Auffassung, daB8 im vorliegenden Fall die von Regel

88, Satz 2 EPU geforderte Voraussetzung nicht erfiillt ist.
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Es ist ni3mlich nicht sofort erkennbar, daB8 nichts anderes
beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung

vorgeschlagen wird.

Allerdings sind die am 19. Januar 1982 eingegangenen Unter-
lagen (vgl. Abschnitt III.) in sich unstimmig. Der Patent-
anspruch 1 legt nicht nur das Vorhandensein einer orts-
festen Zilindeinrichtung im Lockenwickler als (notwendiges)
Merkmal desselben fest, sondern auch deren Anordnung "am
freien Ende" des Lockenwicklers. Demgegeniiber lassen der
Patentanspruch 12 wie auch die Beschreibung diese Anordnung
lediglich als eine bevorzugte Ausflihrungsform erscheinen.
Beli der Ortsangabe fir die Ziindeinrichtung im Patentan-
spruch 1 kdnnte es sich demnach um ein Versehen bei der
Formulierung des Anspruchs handeln. Dafiir spricht auch die
in der Beschreibung genannte Aufgabe. Aus der Akte ergibt
sich aber nicht zwingend, daB die hierin liegende Beschrédn-
kung des Patentanspruchs 1 ungewollt ist. Es kdnnte sich
auch um eine gewollte, etwa die erfinderische Tdtigkeit im
Hinblick auf die Entgegenhaltung DE-A-2 346 435 (L'Oreal)
erhdhende Beschrédnkung auf eine urspriinglich nur bevorzugte
Aus flihrungsform handeln. Dann miiBte die Widerspriichlichkeit
der Unterlagen durch Streichung oder Anderung von Patentan-
spruch 12 und Anpassung der Beschreibung an den Patentan-
spruch 1 beseitigt werden.

Obwohl somit eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPU
nicht m6glich ist, liegt nach Auffassung der Beschwerde-
kammer doch eine Unstimmigkeit in den Unterlagen vor, deren
Bereinigung geboten gewesen wdre, bevor die Mitteilung nach
Regel 51 (4) EpU ergangen ist. Ohne eine solche Bereinigung
erscheint die in Artikel 97 (2) EPU fiir die Patenterteilung
geforderte Voraussetzung, daB "die europdische Patentan-
meldung ... den Erfordernissen dieses Ubereinkommens ge-

nligen" muB8, als nicht erfiillt. Die Unterlagen entsprechen
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in dieser Form nd3mlich nicht den Forderungen von Artikel
84, Satz 2 und Regel 29 (4) EPU.

Die Beschwerdekammer sieht keinen Grund, warum ein
Widerspruch zwischen Anspriichen oder zwischen Anspriichen
und der Beschreibung im Einvernehmen zwischen Priifungsab-
teilung und Anmelder nicht auch noch dann beseitigt werden
k6nnte, wenn das Einverstd@ndnis des Anmelders mit der
(mangelhaften) Fassung der Unterlagen bereits nach Regel 51
(4) EPU eingeholt ist. Dabei erscheint es in aller Regel
aber nicht notwendig, die ergangene Mitteilung nach Regel
51 (4) EpU aufzuheben und sie durch eine neue zu ersetzen.
Dies wdre nur dann erforderlich, wenn in einem Vertrags-
staat ein Rechtsverlust nach Artikel 65 (3) EPU eintreten
kdnnte und der Anmelder nicht bereit wdre, ihn in Kauf zu
nehmen. Auch im Hinblick auf die innerhalb der Frist nach
Regel 51 (4) zu zahlenden Geblihren und vorzulegenden Uber-
setzungen erscheint eine Ersetzung der urspriinglichen Mit-
teilung nach Regel 51 (4) EPU durch eine neue nicht erfor-
derlich. Wenn von einem Einverstdndnis auszugehen ist, sind
die Geblihren auch immer rechtzeitig gezahlt (vgl. Richt-
linien, M&rz 1985, C-VI, 15.4.4). Was die ebenfalls bereits
vorliegenden Ubersetzungen der Patentanspriiche nach Artikel
97 (5) EPU in die beiden anderen Amtssprachen anbelangt, so
muB als selbstverstd@ndlich gefordert werden, daB eine be-
gehrte Anderung der Anspriiche gleichzeitig auch in den

Ubersetzungen vorgenommen wird.

Die Beschwerdekammer verweist die Sache zur erneuten
Priifung unter Berlicksichtigung der vorstehenden Uber-
legungen an die Priifungsabteilung zurilick. Eine Entscheidung
durch die Beschwerdekammer im Ranmen der Zustd@ndigkeit der
Priifungsabteilung entsprechend Artikel 111 (1), Satz 2 EPU
kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil die Priifungs-

abteilung selbst entscheiden muB, ob das besagte Merkmal im
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Patentanspruch 1 von ihr im Hinblick auf die Patentierbar-
keit fir erforderlich gehalten war oder ohne Veranlassung
durch die ggzggtabteilung aufgenommen worden ist. Die Erst-
entscheidung wird in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel
aufgehoben, um jedes verfahrensrechtliche Hindernis zu be-
seitigen. Die Kammer geht noch von folgendem aus: Die An-
melderin ist daran gebunden, daB bezliglich des ersten Merk-
mals “Ventileinrichtung" keine Anderung begehrt wird (vgl.
oben Abschnitt VI. 2.). Bezliglich des zweiten Merkmals
kdnnte neben einer Streichung der Worte "am freien Ende des
Haarwickelabschnitts" auch eine andere Formulierung (etwa
wie oben Abschnitt VI. 1l.) gewdhlt werden, die sachlich
einer Streichung dieser Worte gleichkommt. Schreibfehler -
auch andere als die bisher entdeckten - kdnnen berichtigt

werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1.

02060

Die Zwischenentscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts vom 22. Januar 1985 wird in Nr. 1
ihrer Entscheidungsformel aufgehoben und die Sache zur

erneuten Priifung an die Vorinstanz zurlickverwiesen.

Im librigen wird die Beschwerde zurilickgewiesen.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

(B. Norman) (C. Maus)



