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Sachverhalt und Antréage

Die am 2. Novenber 1995 eingereichte internationale
Annel dung PCT/ EP 95/04304 und unter der internationalen
Ver 6f fent | i chungsnummer WO 96/ 17710 am 13. Juni 1996
veroffentlichte europdai sche Pat entannel dung

Nr. 95 936 584.2 wurde mt Entschei dung vom

11. Septenber 1998 zurickgew esen.

1. Der zuruckgew esene ein Verfahren zum Nachschl eifen von
gerade- und spiral genuteten Werkzeugen betreffende
Anspruch 1 wies in seinemKennzeichenteil zwei
Al ternativen bezuglich eines ersten, der Schleifscheibe
vorausei |l enden Taststiftes "2" auf, namich dal3 dieser:

a) vor demEintritt in den Nutenauslauf aus der Nut

zur uckgezogen w rd

bzw.

b) bei ins Freie auslaufender Nut diese verl aft.

I11. Gestutzt auf den zu bericksichtigenden Stand der Techni k
stellte die Prifungsabteilung in ihrer Entschei dung
fest, dall die Alternative b) naheliegend sei, so dald
Anspruch 1 die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und
56 EPU nicht erfille.

| V. Zur Alternative a) des danmaligen Anspruchs 1 stellte die
Pr if ungsabteilung in i hrer Entschei dung unter H nweis
auf das vorhergegangene PCT-Verfahren fest, dall sie aus

dem St and der Techni k weder bekannt noch nahegel egt sei.
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Der Annel der - nachfol gend Beschwerdefidhrer - |egte am
17. Novenber 1998 unter gleichzeitiger Zahlung der

ent sprechenden CGebihr Beschwerde ein und reichte
zusanmmen nmit der am 2. Dezenber 1998 ei ngegangenen
Beschwer debegr tndung neue Anspriche 1 bis 8 sow e neue
Beschrei bungsseiten 1 und 2 ein.

Vor genannter Anspruch 1 hat nachf ol genden Wrtl aut:

"1. Verfahren zum Nachschl ei fen von gerade- und

spi ral genut et en Wer kzeugen unter Verwendung ei nes

Posi tioni erkopfes mt zwei Taststiften, die in eine Nut
ei ngrei fen, dadurch gekennzei chnet, dall der erste der
Schl ei fschei be (8) vorausl aufende Taststift (2) vor dem
Eintritt in den Nutenauslauf aus der Nut zurickgezogen
wi rd und danach der zweite, fest mt dem Positionier-
kopf (1) verbundene und der Schl eifschei be nachl auf ende
Taststift (3) die Fuhrung der Pinole des Werkstlick-

spi ndel kopf es Utberni mmt . "

Der Beschwerdefihrer stellte den Antrag, die

angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben, da die

Zur ickwei sungsgr inde beseiti gt worden seien, und die
Gewdhrbarkeit der geltenden Unterl agen anzuer kennen
sowi e di e Benachrichtigung nach Regel 51 (4) EPU zu

erl assen, hilfsweise mindliche Verhandl ung anzuber aunen.

Ent schei dungsgr inde
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Erfol g:

Der geltende Anspruch 1 | &Rt erkennen, dal3 der
Beschwer def threr die vorgenannte Alternative b) des

zur uickgew esenen Anspruchs 1 fall engel assen und den
Anspruch auf die vorgenannte Alternative a) des

zur ickgew esenen Anspruchs 1 beschrankt hat, vgl.
Kennzei chenteil des geltenden Anspruchs 1 und dessen
Merkmal "der erste der Schleifschei be (8) vorauseil ende
Taststift (2) vor demEintritt in den Nutenauslauf aus

der Nut zurickgezogen w rd"

Di e vom Beschwer def hrer in Anspruch 1 vorgenonmene
Anderung hat sonit den einzigen Zuriickwei sungsgrund der
Pr uf ungsabt ei | ung besei tigt.

| nf ol gedessen i st die Beschwerde begrindet, und die

Pr af ungsabtei l ung hatte i hr aufgrund von

Artikel 109 (1) EPU abhel fen missen, vgl. Entscheidung
T 0139/87, ABI. EPA 1990, 68 Entschei dungsgrinde 2. mt
4.

Al l erdings ist festzustellen, dal die Prifungsabteil ung
gar keine Cel egenheit hatte, Uber die Frage der Abhilfe
zu entschei den, w e sich aus dem EPA-Vordruck "EPA

Form 2701 06. 97" ergi bt. D esem Fornblatt ist zu

ent nehnen, dall es der Formal prifer versaunt hat, die
Beschwerde, we unter Ziffer |1l des Fornblatts

vor gesehen, der Priufungsabteilung zur Entschei dung Uber
ei ne eventuell e Abhilfe vorzul egen, diese vielnehr unter
Uber schrei tung sei ner Konpetenzen unnittel bar an die

Beschwer dekammern weitergel eitet hat.

0157.D Y A



S 4 T 1112/ 98

5. D ese Handl ungswei se stellt einen wesentlichen
Ver f ahr ensmangel dar, der zudem zu ei ner

Ver f ahr ensver zégerung fuhrt.

6. GemialR Regel 67 EPU wird die Rickzahl ung der
Beschwer degebihr angeordnet, wenn der Beschwerde
stattgegeben wird und di e Rickzahl ung wegen ei nes
wesent|ichen Verfahrensmangel s der Billigkeit

ent spricht.
I mvorliegenden Fall kommt eine Rickzahlung nicht in
Betracht, da der Verfahrensfehler nicht ursachlich far
di e Beschwer deei nl egung war, sondern erst danach
geschah.

7. D e Prifungsabteilung wird zu prifen haben, ob sie
nunnmehr, entsprechend dem Antrag des Beschwerdef Uhrers

di e Fassung, in der das Patent erteilt werden soll,
gemalR Regel 51 (4) EPU mitteilen kann.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste

| nstanz zur dckverw esen.
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Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin C. T. WIson
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