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Entscheidung der Prifungsabteilung 2.3.01.073 des
Europdischen Patentamts vom 21. September 1988,
mit der die europidische Patentanmeldung

Nr. 85 108 650.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die am 11. Juli 1985 eingereichte und unter der
Nummer 0 171 607 verdéffentlichte europaische Patent-
anmeldung Nr. 85 108 650.4 wurde mit Entscheidung der

Prifungsabteilung vom 21. September 1988 zuruckgewiesen.

II. In ihrer Entscheidung fihrte die Prufungsabteilung aus,
daB der Gegenstand des mit Schreiben vom 8.-{pril 1987
eingegangenen Anspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der
Technik nach der DE-A-2 622 565 und der CH-A-613 874 sowie
des Fachwissens des Durchschnittsfachmanns nicht auf

erfinderischer Tatigkeit beruhe.

ITI. Aﬁ 24. Dezember 1988 legte die Beschwerdefihrerin
Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und stellte
gleichzeitig Antrag auf Wiedereinsetzung in die versaumte
Beschwerdefrist. Am selben Tag entrichtete sie die

entsprechenden Gebuhren.

Am 31. Januar 1989 reichte sie die Beschwerdebegrundung

ein und stellte folgende Antrage

i) Erteilung eines europaischen Patents auf der Grund-
lage von mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Ansprichen 1 bis 4 und einer noch anzupassenden

Fassung der Beschreibung und Zeichnungen.

ii) hilfsweise Antrag auf Anberaumung einer mindlichen

Verhandlung.
Iv. Mit Entscheidung uUber Stattgabe des Antrags auf

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemaf Artikel 122
(4) EPU vom 13. April 1989 durch die Formalprufungsstelle
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wurde die Anmelderin wieder in den vorigen Stand
eingesetzt mit der Wirkung, daB die Beschwerde als

rechtzeitig eingelegt gilt.

Entscheidungsgrunde

1.
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Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
Regel 64 EPU; sie ist zulassig. - -

Aus der Beschwerdebegrindung geht klar hervor, daf die
Beschwerdefihrerin an der Erteilung des Patents auf der
Basis der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Anspriche nicht mehr interessiert ist. Mit der Einreichung
des Qeltenden Anspruchssatzes wurde hinsichtlich des
unabhadngigen Anspruchs 1 dem Vorschlag der Prufungs-
abteilung gemaB Bescheid vom 24. September 1987 (vgl.
Seite 2, Zeilen 3 und 4) im wesentlichen entsprochen,
soweit dies aufgrund der alternativen Lehren nach den am
11. April 1987 eingegangenen Anspruchen 4 und 5 technisch

sinnvoll erscheint.

Im Hinblick auf den Umstand, daB der geltende unabhangige
Anspruch 1 derart geandert wurde, daB der Grund fur die
Zurickweisung der Anmeldung damit entfallen ist, ist die
Kammer der Auffassung, das die erste Instanz der
Beschwerde im Rahmen des Artikels 109 (1) EPU hatte
abhelfen kénnen (vgl. Entscheidung T 139/87; ABl. EPA
3/1990, 68). Die im Anspruch 1 durch Aufnahme zusdtzlicher
Merkmale vorgenommenen Anderungen, die auBerdem der
Anregung der Prifungsabteilung im wesentlichen
entsprechen, stellen substantielle Anderungen im Sinne der
Entscheidung T 63/86 (ABl. EPA 6/1988, 224) dar, die eine
weitere Priufung hinsichtlich der Erfordernisse des EPU

notwendig machen.
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In der obengenannten Entscheidung T 63/86 ist unter

Punkt 2 unter anderem folgendes ausgefuhrt:

"Sobald eine zulassige Beschwerde eingelegt worden ist,
geht die Zustandigkeit fur die Sache von der Prifungs-
abteilung auf die Beschwerdekammer uber, die "im Rahmen
der Zustandigkeit des Organs tatig (wird), das die
angefochtene Entscheidung erlassen hat" (Art. 111 (1)
EPﬁ); Wenn jedoch, wie im vorliegenden Fall’ -zusammen mit
der Beschwerdebegriindung wesentliche Anderungen der
Anspriiche eingereicht werden, so hat die Kammer ihrer
Ansicht nach gute Grinde, in diesem Stadium das Ermessen
nach Regel 86 (3) EPU in bezug auf die vorgeschlagenen
Anderungen nicht auszuiben. Der Wortlaut dér gesamten
Regel 86 (3) EPU ist speziell auf die Prufungsabteilung
abgestellt. Bei kleineren Anderungen, die im Beschwerde-
verfahren eingereicht werden, kann es angezeigt sein, daB
die Beschwerdekammer das Ermessen der Prifungsabteilung
nach Regel 86 (3) EPU ausiibt. Wenn jedoch wie hier
wesentliche Anderungen vorgeschlagen werden, die eine
weitere ausfihrliche Prufung sowohl auf die formalen als
auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPU hin
erforderlich machen, sollte diese Priufung allenfalls von
der Prﬁfungsabteildng in erster Instanz durchgefihrt
werden, und zwar nachdem diese von ihrem Ermessen nach
Regel 86 (3) EPU selbst Gebrauch gemacht hat."

Unter diesen Umstanden halt es die Kammer fUr geboten, in
Ausibung ihrer Befugnis gemaR Artikel 111 (1) EPU die
Sache an die Priifungsabteilung zuriickzuverweisen mit der

Auflage zu prufen
(1) ob den in den am 31. Januar 1989 eingegangenen

Ansprichen vorgenommenen Anderungen im Hinblick auf

Regel 86 (3) EPU zugestimmt werden kann

R



4 T 317/89

(ii) ob unter der Voraussetzung der Zustimmung zu den
vorgenommenen Anderungen diese Anspruche unter den

sonstigen Vorschriften des EPU zulassig sind.

5. Der hilfsweise gestellte Antrag auf Anberaumung einer
mindlichen Verhandlung ist gegenstandslos, da aufgrund der
Zuruckverweisung der Anmeldung an die Vorinstanz zur
weiteren Prufung keine das Erteilungsverfahren
abschliefende und die Beschwerdefuihrerin beschwerende
Entscheidung getroffen wird. Der Beschwerdefuhrerin bleibt
somit die Méglichkeit der Uberprifung einer Entscheidung
der ersten Instanz durch die zweite Instanz, gegebenen-
falls mit Durchfihrung einer miundlichen Verhandlung,

erhalten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage

zuruckverwiesen, das Prufungsverfahren aufgrund der am
31. Januar 1989 eingereichten Anspruche 1 bis 4

fortzusetzen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
7
N ) -
N. Maslin C. Wilson
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