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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 30. Dezember 1993

Beschwerdefithrer: Akzo N.V.
Postbus 9300
Velperweg 76
NL - 6800 SB Arnhem (NL)

Vertreter: Fett, Glnter
Akzo Patente GmbH
Postfach 10 01 49
D - 42097 Wuppertal (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europédischen Patentamts vom ,
21. September 1992, mit der die europidische
Patentanmeldung Nr. 89 102 833.4 aufgrund des
Artikels 97 (1) EPU zuriickgewiesen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: H.H.R. Fessel
F. Benussi
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Die am 18. Februar 1989 eingereichte europaische
Patentanmeldung 89 102 833.4 wurde unter der

Nr. 0 339 200 veroffentlicht und mit Entscheidung vom
21. September 1992 zurickgewiesen.

Im einzigen schriftlichen Bescheid vom 13. Januar 1992
hatte die Priufungsabteilung 16 Dokumente als relevanten
Stand der Technik genannt und bezuglich der damals
geltenden Anspruche ausgefuhrt, ihrem Gegenstand fehle es
an Neuheit und an erfinderischer Tatigkeit (Art. 54 und
56 EPU). Ferner wurde "Spekulativitat" gewisser in den
Ansprichen genannter Ausdrucke beanstandet; auch seien
die Erfordernisse von Artikel 83 EPU nicht erfullt, da
einige der in den Anspruchen definierten substituierten

Aryle nicht herstellbar seien.

Mit Eingabe vom 12. Mai 1992 hatte die Anmelderin neue
Anspriche 1 bis 5 eingereicht. Sie hatte detailliert
ausgefuhrt, der Gegenstand der Anspriche sei nunmehr auf
modifizierte Cellulosen eingeschrankt, die fur die
Herstellung von biocompatiblen Dialysemembranen geeignet
sowie neu und erfinderisch seien. Auch war sie auf alle
im .Erstbescheid substantiiert vorgetragenen weiteren

Punkte eingegangen.

Am 3. Juni 1992 teilte der beauftragte Prufer der
Anmelderin unter Bezugnahme auf die neu eingereichten
Anspruche telefonisch mit, diese enthielten eine neue
Formulierung ("fur biocompatible Dialysemembranen"), die
den Klarheitserfordernissen des Artikels 84 EPU nicht
genige. Diese Formulierung wurde laut Protokoll

einvernehmlich gestrichen.
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Der ZuruUckweisungsentscheidung lagen die durch Streichung
der unter IV erwahnten Formulierung geé&nderten am

16. Mai 1992 eingegangenen Anspriche zugrunde.

In der Entscheidung wurden die Zuléassigkeit (Art. 123 (2)
EPU), die Klarheit und die Neuheit der resultierenden
Anspruche anerkannt, der Gegenstand des Anspruchs 1
jedoch wegen Fehlens der Voraussetzungen der Artikel 52

(1), 56 und 83 EPU zuruckgewiesen.

Die am 6. November 1992 unter gleichzeitiger Zahlung der
vorgeschriebenen Gebuhr eingegangene Beschwerde richtet
sich gegen diese Entscheidung und beantragt, sie in
vollem Umfang aufzuheben, sowie hilfsweise, eine
mandliche Verhandlung anzuberaumen. Am 28. Januar 1993
wurde eine Beschwerdebegrundung eingereicht und der
Antrag dahingehend geandert, daf der Erteilung neu
eingereichte Patentanspriche 1 bis 4 sowie eine
Beschreibung mit den Austauschseiten 5 bis 11 und den

neuen Seiten S5a, 5b und 5c¢ zugrundeliegen sollten.

Entscheidungsgriinde
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Die Beschwerde ist zulassig.

Im Anschluff an die eingehende Stellungnahme der
Anmelderin (Beschwerdefihrerin) zum einzigen
schriftlichen Bescheid der Prufungsabteilung hat der
beauftragte Prufer in einer telefonischen Rucksprache
ausweislich der Niederschrift hierzu lediglich einen
einzigen Punkt, und zwar eine angeblich unklare
Formulierung (Art. 84 EPU) beanstandet. Aufgrund der
allgemeinen Denkgesetze konnte, ja mufRte die Beschwerde-
fdhrerin daher davon ausgehen, daf die zuvor im
schriftlichen Bescheid erhobenen Bedenken, insbesondere



2665.D

= B = T 0218/93

im Hinblick auf die Artikel 54, 56 und 83 EPU, nicht mehr
bestunden. Sie konnte mit Recht erwarten, daf solche
Bedenken, sollten sie dennoch fortbestehen oder sich
neuerlich ergeben, in einem weiteren Bescheid ausgefuhrt
wirden und ihr Gelegenheit zu nochmaliger Stellungnahme

gegeben wurde.

Die unmittelbar folgende Zuruckweisungsentscheidung muflte

sie deshalb véllid unerwartet treffen.

Zwar hat die angefochtene Entscheidung dem Buchstaben des
Artikels 113 (1) EPU insoweit formell Genuge getan, als
sie sich auf Grunde stutzt, die im Bescheid vom

13. Januar 1992 genannt wurden und zu denen sich die
Beschwerdefuhrerin &ufern konnte; dem Sinne des

Artikels 113 (1) EPU entsprach die geschilderte
Uberraschende Vorgeﬁensweise jedoch mit Sicherheit nicht.
Angesichts der aus dem aktenkundigen Inhalt der
telefonischen Rucksprache resultierenden faktischen
Irrefihrung der Beschwerdefuhrerin war es uberdies, auch’
von Artikel 113 (1) EPU abgesehen, bei Fortbestehen
bereits friher geauferter Bedenken gegen die Patent-
erteilung unbedingt erforderlich im Sinne von Artikel 96
(2) EPU, sie nochmals zur Stellungnahme aufzufordern.
Dies ergibt sich aus den allgemeinen Grundsat;en des

Vertrauensschutzes.

Zudem wurde ein Argument der Beschwerdefuhrerin, auf das
in Punkt II/5 der angefochtenen Entscheidung Bezug
genommen ist, im anschlieffenden Punkt 6 damit abgetan,
daff das einschrankende Merkmal, auf das sich das
betreffende Argument stutzte, ja wiederum gestrichen
worden sei - genau diejenige Streichung, die der
beauftragte Prifer in der telefonischen Rucksprache
selbst verlangt hatte. Zumindest hierbei handelt es sich
somit eindeutig um einen Zurickweisungsgrund, zu dem sich

die Beschwerdefihrerin nicht &auffern konnte, d. h. um eine
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Verweigerung des rechtlichen Gehérs (Art. 113 EPU). Zudem
muf? die Beschwerdefuhrerin diese Vorgangsweise als

Irrefuhrung seitens der Prufungsabteilung empfinden.

Die angefochtene Entscheidung ist, wie oben ausgefuhrt,
aus mehr als einem Grunde verfahrensfehlerhaft. Sie ist
daher aufzuheben, wobei eine Ruckzahlung der Beschwerde-
gebuhr der Billigkeit entspricht (R. 67 EPU). Da eine
korrekte und vollstandige Prufung noch nicht erfolgt ist
und zudem mit der Beschwerdebegrundung wesentlich
gednderte Patentanspruche eingereicht wurden, die im
erstinstanzlichen Verfahren noch nicht vorlagen, halt es
die Kammer fur angemessen, die Sache an die Prufungs-
abteilung zﬁrﬁckzuverweisen, mit der Weisung, das
Prifungsverfahren fortzusetzen. Sie ist sich bewuft, daf
die sich hieraus ergebende Verfahrensverzégerung
unerwunscht ist, hat diesem Umstand aber durch

vorgezogene Behandlung der Beschwerde Rechnung getragen.

Im weiteren Prufungsverfahren werden auch die
Ausfihrungen in den Grunden der Entscheidung T 219/93 vom
16. September 1993 (siehe insbesondere die Punkte 3.1 bis

3.3) sinngemaf zu berucksichtigen sein.
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Entscheiduﬁgsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2is Die Sache wird an die Vorinstanz zurdckverwiesen mit der
Weisung, das Prufungsverfahren fortzusetzen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Die Geschaftsstellenbeamtin: ' Der Vorsitzende:

E. %;22;%2%5;:/” F. Antony
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