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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prufungsabteilung vom 8. Juli 1993 uber die Erteilung des
europaischen Patents Nr. 296 327 gemaf Artikel 97 (2)
EPU.

Der Patentinhaber (Anmelder) erklarte am 12. Februar 1993
sein Einverstandnis mit der am 11. November 1992
mitgeteilten Fassung der Anmeldungsunterlagen gemafs

Regel 51 (4) EPU. Die Mitteilung gemaf Regel 51 (6) EPU
wurde am 22. Februar 1993 abgesandt. Am 5. Mai 1993
wurden die Erteilungs- und Druckkostengebuhren entrichtet
und eine Ubersetzung der Patentanspruche eingereicht. Am
21. Juni 1993 reichte der Patentinhaber einen auf

Regel 88 EPU gestutzten Berichtigungsantrag mit der
Begrundung ein, daf Anspruch 1 nicht mit Figur 1
Ubereinstimme. Gleichzeitig wurde ein geénderter

Anspruch 1 eingereicht.

Die Entscheidung uber die Erteilung des Patents wurde dem
Patentinhaber am 8. Juli 1993 zugestellt mit der Angabe,
daf® der Hinweis uber die Erteilung im européischen
Patentblatt am 18. August 1993 bekanntgemacht wirde, was
tatsachlich auch geschah. Am 26. Juli 1993 fand eine
telefonische Rucksprache zwischen dem Patentinhaber und
dem Formalprufer der Prufungsabteilung statt, in der der
Formalpruiufer mitteilte, daff dem Berichtigungsantrag nicht
stattgegeben werden kénne, weil das Druckexemplar schon

zur Druckerei abgesandt worden sei.

In der Beschwerdebegrundung macht der Patentinhaber
(Beschwerdefihrer) geltend, daf die Entscheidung uber die
Erteilung des Patents zu Unrecht ergangen ist. Er hat in
diesem Zusammenhang unter anderem auf Ziffer 4 der
Mitteilung des Vizeprasidenten der GD 2 vom

20. September 1988 uber die Behandlung von Antragen aut
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Anderung der Anmeldungsunterlagen nach Absendung der
Mitteilung gemaff Regel 51 (4) EPU (ABl. EPA 1989, 43) in
Verbindung mit dem Beschlufz des Prasidenten des EPA vom
14. Dezember 1992 uber den Abschluff der technischen
Vorbereitungen fur die Verdffentlichung der europdischen
Patentanmeldung (ABl. EPA 1993, 55) hingewiesen. Der
Patentinhaber tragt vor, der Erteilungsbeschlufz hatte
erst ergehen durfen, nachdem zuvor uUber den abhdngigen
Berichtigungsantrag entschieden worden sei. Die Nicht-
beriucksichtigung des Berichtigungsantrags kénne nicht
damit begriundet werden, daff bei seinem Eingang
(21.06.1993) die technischen Vorbereitungen f£dr den Druck
der europaischen Patentschrift bereits abgeschlossen
gewesen seien. Denn es ware fehlerhaft, wenn die
technischen Vorbereitungen fur den Druck der Patent-
schrift abgeschlossen waren, bevor die Entscheidung uber
die Erteilung des Patents uUberhaupt erlassen wurde
(08.07.1993). Das Ubergehen des Berichtigungsantrags
stelle einen Verfahrensmangel dar. Ein weiterer
vVerfahrensmangel liege darin, daff trotz Einlegung einer
Beschwerde die Verdffentlichung der Patentschrift und des
Hinweises auf die Patenterteilung stattgefunden habe, und
damit die aufschiebende Wirkung der Beschwerdeeinlegung
miRachtet wurde (vgl. T 1/92, ABl. EPA 1993, 685).

Der Patentinhaber beantragt,

1. die Entscheidung uber die Erteilung des europ&ischen

Patents vom 8. Juli 1993 aufzuheben;

2. im europdischen Patentblatt bekanntzugeben, daf die
Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
europaischen Patents Nr. 296327 vom 18. August 1993
unberiucksichtigt zu bleiben hat, und die Entscheidung
vom 8. Juli 1993 uber die Erteilung dieses Patents

unwirksam ist;
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3. die europaische Patentanmeldung Nr. 88106178.2 an die
Prufungsabteilung zur weiteren Prufung zuridckzu-

verweisen;
4. die BeschwerdegeblUhr 2zurtckzuzahlen.

Der Prasident des EPA wurde von der Kammer gemaf

Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
eingeladen, eine schriftliche Stellungnahme zu dem Fall
abzugeben. Er hat unter anderem vorgetragen, da der
Formalprufer fur die Bearbeitung des Berichtigungsantrags
nicht zustandig gewesen sei und ihn daher an die

Prufungsabteilung hatte weiterleiten missen.

Der Prasident tragt weiter vor, daf aufgrund seines auf
Artikel 10 und Regel 48 (1) EPU gestutzten Beschlusses
vom 14. Dezember 1992 die technischen Vorbereitungen far
die Veréffentlichung der européischen Patentanmeldung mit
dem Ende des Tages als abgeschlossen gelten, der sieben
Wochen vor dem Ablauf des 18. Monats nach dem Anmelde-
oder Prioritéatstag liege. Ein entsprechender Beschlufzs fur
die Verdffentlichung der europdischen Patentschrift sei
jedoch nicht vorgesehen. Fur die Verhinderung der Ver-
6ffentlichung der Patentschrift auch noch nach Abschlufl
der technischen Vorbereitungen enthielten die Richtlinien
eine flexible Regelung in Teil C-VI, 15.5a. Die
Entscheidung uber die Patenterteilung werde dem Anmelder
erst nach Abschluf der technischen Vorbereitungen fur den
Druck der Patentschrift zugestellt (Richtlinien C-VI,
15.5) . Zwar sei eine Verhinderung der Verdffentlichung in
Ausnahmefallen auch dann noch méglich. Eine Berichtigung
nach Erlaf des Erteilungsbeschlusses sei aber nicht mehr
moéglich. Im vorliegenden Fall konnte der Patentinhaber

damit rechnen, daf die Prufungsabteilung seinen am
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21. Juni 1993 eingereichten Berichtigungsantrag gemaf
Regel 88 EPU in Bearbeitung nehme und die Entscheidung

Uber die Patenterteilung unterbleibe.

Allerdings sieht der Prasident in dem Antrag vom

21. Juni 1993 eigentlich einen Anderungsantrag im Sinne
der Regel 86 (3) EPU. Jedoch sei auch im "Regel 51 (6)-
Stadium" das Prufungsverfahren wieder aufzunehmen, wenn
der Antrag deé Anmelders einen neuen Sachverhalt
darstelle, der die Patenterteilung in der vorgeschlagenen

Fassung ausschlieRe.

Der Patentinhaber hat sich dber die Stellungnahme des
Prasidenten des EPA gedauflert und er hat seine o. g.
Antrage aufrecht erhalten.

Entscheidungsgriinde

Die Kammer stimmt der Auffassung des Prasidenten des EPA
zu, daR im vorliegenden Fall der Patentinhaber damit
rechnen konnte, daf die Prifungsabteilung den am

21. Juni 1993 eingereichten Berichtigungsantrag in
Bearbeitung nehmen sollte und die Entscheidung tber die
Erteilung des Patents zunachst unterbleiben sollte.
Unabhangig davon, ob dieser Antrag als ein Berichtigungs-
antrag gemaR Regel 88 EPU oder ein Anderungsantrag gemaf
Regel 86 (3) EPU (vgl. G 7/93 vom 13. Mai 1994; wird
verdffentlicht) anzusehen ist, und unabhangig auch wvon
den sachlichen Voraussetzungen einer Stattgabe des
Antrags, ist der Patentinhaber deswegen durch die Nicht-
bertcksichtigung des Antrags vor der Entscheidung uber
die Erteilung des Patents beschwert im Sinne des
Artikels 107, Satz 1 EPU. Die Beschwerde ist somit

zulassig.
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Der Grund fur die o. g. Nichtbertcksichtigung des Antrags
des Patentinhabers vom 21. Juni 1993 ist offensichtlich
darin zu sehen, daf der Formalprufer seine Zustandigkeit
uberschritten und den Erlaf der Entscheidung uber die
Erteilung des Patents beschlossen hat, obwohl er, wie vom
Prasidenten in seiner Stellungnahme dargelegt, den Antrag
an die Prufungsabteilung weiterleiten hatte miussen. Die
Zustandigkeit der Formalprufer basiert auf Regel 9 (3)
EPU, nach der der Prasident des EPA mit der Wahrnehmung
einzelner den Prufungs- oder Einspruchsabteilungen
obliegender Geschafte, die technisch oder rechtlich keine
Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen kann,
die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen
Prufer sind. In den Mitteilungen des Vizeprasidenten der
DG 2 vom 15. Juni 1994 bzw. 1. Februar 1989 (ABl. EPA
1984, 317 und 1989, 178) ist geregelt, fur welche solche
Geschafte die Formalprufer zustédndig sind. Aus den
Punkten 9 und 23 dieser Mitteilungen folgt, dafl ein
Formalprufer den Erlaf der Entscheidung, durch die das
europaische Patent erteilt wird (Regel 51 (11) EPU), nur
in klaren Fallen beschlieffen kann und daf die
Entscheidung uber die Berichtigung von Mangeln in der
Beschreibung, den Patentanspruchen und der Zeichnungen

der Anmeldung immer der Prufungsabteilung selbst obliegt.

Es muR somit festgestellt werden, daff das Verfahren vor
der ersten Instanz wesentliche Mangel aufweist, was die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zuruck-
verweisung der Angelegenheit an diese Instanz zur
weiteren Entscheidung rechtfertigt (Artikel 111 (1) EPU;
Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) .
Die vom Patentinhaber angesprochene Frage der Bedeutung
der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde erubrigt sich
damit . Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr entspricht
nach Ansicht der Kammer in diesem Fall der Billigkeit
(Regel 67 EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Entscheidung vom 8. Juli 1993, das europdische Patent

Nummer 296327 zu erteilen, wird aufgehoben.

Im europdischen Patentblatt ist bekanntzugeben, daf die
Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
europadischen Patents Nr. 296327 vom 18. August 1993
unbericksichtigt zu bleiben hat, und die Entscheidung vom
8. Juli 1993 uber die Erteilung dieses Patents unwirksam

ist.
Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der
Grundlage des Antrags vom 21. Juni 1993 an die Prufungs-

abteilung zuruckverwiesen.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

M. Kiehl E. Persson
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