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Sachverhalt und Antréage

2004.D

Die am 4. Dezenber 1990 unter Beanspruchung der
Prioritat zweier deutscher Vorannel dungen (3940447) vom
7. Dezenber 1989 und (4008041) vom 14. Marz 1990 ein-
gerei chte européi sche Patentannel dung Nr. 90 123 153.0
mt der Veroffentlichungsnumer 0 431 542 und dem Titel
"Verfahren zur Herstellung von Schaunstoffen" wurde von
der Priufungsabteilung mt einer am25. April 1997 zur
Post gegebenen Ent schei dung zurtickgew esen.

Di e Annmel dung enthielt zum Zeitpunkt der Zurickwei sung
zwei Anspruchsséatze fidr den benannten Vertragsstaat CGR
("Anspruchssatz 1") und fur die benannten
Vertragsstaaten AT, BE, CH DE, DK ES, FR GB, IT, LI
LU, NL und SE ("Anspruchssatz 2"), sowi e zwei an den

j ewei l i gen Anspruchssat z angepaldt e Beschrei bungen.

i) Anspruchssatz 1 enthielt sieben Anspriche mt dem
ursprunglich eingereichten Wrtlaut. Anspruch 1
| aut et e:

"Verfahren zur Herstellung von Schaunst of fen auf
Basi s von Pol yi socyanat en durch Unsetzung von

Pol yi socyanat en, Ver bi ndungen mt m ndestens zwei
gegeniuber |socyanat gruppen reakti onsfahi gen
Wasserstoffatonmen, Treibmtteln und
gegebenenfal | s weiteren Zusatzm tteln, dadurch
gekennzei chnet, dall man ein Treibmttel
verwendet, das zu m ndestens 10 Mol - % aus ei nem
oder nmehreren fluorierten Ethern der all geneinen
For el |
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CGHF. - O- GHF  mt

a=1-6 d = 1-2
b =1-12 e = 0-5
c = 1-12 f = 0-5
best eht . "

Di e Anspruche 2 bis 7 betrafen bevorzugte
Ausf Uhrungsf ornen des Verfahrens nach Anspruch 1

i) Anspruchssatz 2, eingegangen am 18. Oktober 1995,
enthielt funf Anspriche. Der ge&nderte Anspruch 1
| aut et e:

"Verfahren zur Herstellung von Schaunst of fen auf
Basi s von Pol yi socyanat en durch Unsetzung von

Pol yi socyanat en, Ver bi ndungen mt m ndestens zwei
gegeniuber |socyanat gruppen reakti onsfahi gen
Wasserstoffatonen, Treibmtteln und gegebenen-
falls weiteren Zusatzm tteln, dadurch gekenn-

zei chnet, dafl man ein Treibmttel verwendet, das
zu m ndestens 10 Mol -% aus ei nem oder nehreren
der fluorierten Ether

CF,- CHF-CF, - O - CH
CHF,-CF, - O - CH,- CH,
CHF,-CF, - O - CH,- CF,

best eht . "

Der Wortl aut der Anspriche 2 bis 5 war identisch
zu dem der Anspriche 2 bis 5 in Anspruchssatz 1

I11. D e Zuriuckwei sung wurde auf die Artikel 97 (1) und
113 (2) EPU gestiutzt, da nach ErlaR der Mtteilung nach

2004.D Y A
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Regel 51 (6) EPU ein Antrag auf Anderung der Unterl agen
ei ngerei cht worden war, dem di e Priufungsabteil ung unter
Hi nwei s auf Regel 86 (3) EPU nicht zustimte und der
auch nach ei nem Beschei d genmdlR Artikel 96 (2) EPU
aufrechterhal ten wrde, in demdie Zurickwei sung der
Annel dung fur diesen Fall angekindi gt worden war.

Am 25. Juni 1997 wurde gegen di ese Entschei dung von der
Beschwer def threrin BF (Annel derin) unter gleichzeitiger
Entrichtung der vorgeschri ebenen Gebihr Beschwerde
erhoben. In der am5. Septenber 1997 eingereichten
Beschwer debegr tndung wurden ei n Haupt- und zwei

H | f santré&ge gestellt, sow e di e Anberaunung ei ner
nmindl i chen Ver handl ung beantragt, sofern dem Hauptantrag
ni cht stattgegeben werde. I m Rahnmen der bei den

Hi | f santrdge wurde wegen ei nes geltend gemachten
wesent | i chen Verfahrensfehl ers der Prifungsabteilung die
Rickzahl ung der Beschwer degebuhr beantragt. In allen
Antragen wurde di e Auf hebung der angefocht enen

Ent schei dung und die Erteilung eines Patents beantragt.
Ei nzel hei ten der vorgetragenen Argunentation werden
wegen der engen Verflechtung des Verfahrensabl aufs und
der Beschwer debegrindung weiter unten w eder gegeben.

Das Verfahren vor der Prifungsabteilung bis zur

Zur uckwei sung wird i mfol genden kurz dargestellt. Daten
geben das Dat um des Postei ngangs bei m EPA bzw. bei
Aktionen des EPA das Datum des Postausgangs w eder:

i) Strittig ist ausschlielllich der Annel dungs-
gegenstand gemall Anspruchssatz 2, der wegen des
i m Priufungsverfahren unter Artikel 54 (3) und (4)
EPU zitierten Dokunents EP-A-0 416 777 (D1)
gedndert worden war. Alle Verweise in dieser
Ent schei dung bezi ehen sich auf den zu Anspruchs-
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satz 2 gehorenden Teil der Annel dungsunterl agen
soweit nichts anderes angegeben i st.

Auf Grundl age der eingangs unter Punkt I

w eder gegebenen Unterl agen erging am 15. Mai 1996
die Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU, in der der
damal i gen Pat ent annel deri n Hoechst AG di e Fassung
der Unterlagen mtgeteilt wiurde, auf deren

Grundl age die Erteilung durch die Priafungs-
abtei | ung beabsichtigt war.

Mt einem"2. Juli 1995" datierten Schreiben,
ei ngegangen am 3. Juli 1996, erklarte diese
Annel derin ihr Einverstandnis zu der in der
obi gen Mtteilung angegebenen Fassung.

Darauf hin wurde die Mtteilung genmal3 Regel 51 (6)
EPU am 9. Juli 1996 erl assen.

Am 30. August 1996 wurde das Ei nverstandnis

wi derrufen, da die Annel dung "in kirze auf einen
neuen | nhaber Uubergehen” solle, der sich die

Ei nver st andni serkl a&rung nach Regel 51 (4) EPU
sel bst vorbehalten wolle. Aul3erdem wurde die

Ver | &ngerung der Frist vom 15. Mai 1996 um zwei
Monat e beantragt.

In einer weiteren Ei ngabe benannte die danalige
Annel derin am 27. Septenber 1996 die Firma Sol vay
S. A als kunftige Inhaberin,

nahm nach tel ef oni scher Ricksprache ihrerseits
und "seitens des zukiunftigen Inhabers”™ mt dem
EPA den Wderruf des Einverstandni sses zurluck,
beantragte di e Ubernahme der Fassung der

Beschrei bung zum Anspruchssatz 1 fur alle
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benannt en Vertragsst aat en,

beantragte ei ne kurze Einfigung, D1 betreffend,
auf Seite 3 der Beschrei bung,

rei chte einen Anspruchssatz 2, bestehend aus

ei nem geédnderten Anspruch 1, den urspriunglichen
Ansprichen 2 bis 5 und neuen Ansprichen 6 bis 10,
ein und

macht e wei tere AusfUhrungen zur Neuheit der

vor geschl agenen gednderten bzw. neuen Anspriche
und i hrer Basis in den urspringlichen Unterl agen.

D e bei m Eur opéi schen Pat entant ei ngegangene
Fassung des Vorschl ages fir den gednderten
Anspruch 1 von Anspruchssatz 2 wird in der

f ol genden Abbi | dung w eder gegeben:

RUSFL N ST SULYHT WM AR 2 ¢ D SOLVEY NOH DCRIRT4R RL4g [/ W
S
rusiizemplar | pohvdtely

htentan:prﬂche rF'V“' A'T' BE Ch "DE m\.{ £S5 q:\e
Gr‘s I, LT, L‘M NL. s;

1. Verfa.h:m zur Herstallung ven s:hnunsteuen sus Basis
von Pelyisecyanaten durchk Unzetzung von Polyisocyanaten,
Verbindungen mit mindestens zwel gegendbsr
Isccyanstgruppen reaksionsfinigen Wasseratoffatomen,

5 treibmitteln und gegebenanfalls weitersn Zusatzmitteln,
dadurch gekezhzaichnet, dad man ein Traibmittel
vervendet, das zu mindestens 10 Mal-y aus sinen oder
mehren:\:”ﬂua:iarten Ethery 4otutllqonslionRormebei-

10 L 5 AR = TT Y —

LRy~ CHF-CF -0-Cg
CH’:Z“C.*L— 0~ CHz-CH'.s ;
CHE ~CHR-0-CH, ~(Fg oder

15

10‘ C!Ebl‘c -0 - CdH‘T:- mit
g = 1.5 d®m L2 =il 12
palch eml1-3 Odey Bwi4a e=13
¢ = 5-10 £ = 2.4 c = le6 fm 2.4

15

bestont mik_Prasndhime wiy CHR - © . CHR | CF . chy.o.cHt

CWhy - CF .o - CHF, ) CF. CHF-ou CHFy, cng.cuﬁ.--ﬂ

<R €l -y .0-cup, ChR-Chy - eur-n.:u!i,
SF. CFy . CHF.®. ﬂIFz' CHR = ChH.OaCHF. CH F_!'w)d
CHEE L cRaow SFa N .
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Der neue unabhdngi ge Anspruch 6 setzte sich aus
den urspringlichen Ansprichen 1 und 4 zusammen,
wobei der M ndestgehalt an fluorierten Ethern von
10 auf 51 Mol -% geandert war. Daran schl ossen
sich die Anspriche 3 und 5 bis 7 des Anspruchs-
satzes 1 als von Anspruch 6 abh&ngi ge Anspriche 7
bis 10 an, wobei in Anspruch 7 die Untergrenze
des Gehalts an fluorierten Ethern ebenfalls in 51
Mol - % nodi fi zi ert worden war.

Seitens des Antes wurde am 11. Okt ober 1996 die
Mtteilung nach Regel 51 (6) EPU auf gehoben und
mtgeteilt, dalR die Priafungsabteilung mt dem
Antrag befaldt werde.

I n Unkenntnis der am 14. Oktober 1996 rechtsw rk-
sam gewor denen Ubertragung der Anmel dung auf die
BF wurde die Firma Hoechst AG von der Prifungs-
abtei lung am 15. Okt ober 1996 genmalR Arti kel

96 (2) EPU zur Stellungnahnme aufgefordert, ob sie
di e beantragten Anderungen zuriickzi ehe, da dem
Antrag vom 27. Septenber 1996 ni cht stattgegeben
wer den kdnne.

Di e Prifungsabteilung sah kei nen hinrei chenden
G und, bei der vorliegenden Sachl age in eine
durch di e beantragten Anderungen notwendi g
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wer dende ausf dhrliche Prafung w eder einzutreten,
di e ei nen unzunut baren Arbeitseinsatz erfordern
wir de. Daher wies sie die Anderungen unter
Anwendung der Regel 86 (3) EPU zuriick

Am 4. Dezenber 1996 beantragte die BF, die gemal
Regel 1 (1) EPU alle ihre Schriftsatze in
Franzosi sch ei ngereicht hat, hilfsweise die
Anber aumung ei ner nindl i chen Ver handl ung, sofern
di e Prifungsabteilung den obi gen Anderungsantrag
verwerfen wolle. Sie sei von der vorigen

Annel derin Uber den Bescheid informert worden.

Des weiteren argunentierte sie, der spate
Anderungsantrag sei auf die Ubertragung der

Anrel dung zur ickzuf ihren. D e BF betrachte die

Ei nschr ankung der Anspriche des Anspruchssatzes 2
imH nblick auf den Stand der Techni k jedoch als
zu wei tgehend. Sie werde dadurch ihres Rechts
beraubt, alles geschitzt zu bekomren, auf das sie
Anrecht habe, wenn di e Prifungsabteilung die

W eder auf nahnme der Prufung weiterhin abl ehne.
Zudem sei die Einreichung einer Teilannmel dung mt
densel ben Ziel, alle patentf&hi gen Gegenstande zu
schut zen, in di esem Verfahrensstadi um ni cht mehr
nmoglich. ImH nblick auf Dl sei nur die Neuheit
zu Uberprifen, dazu seien die Argunente am

27. Septenber 1996 vorgel egt worden. Die

Ander ungen hielten sich genau an den Bescheid vom
26. April 1995 und nur die aus D1 bekannten Ver-
bi ndungen seien durch Di scl ai mer ausgeschl ossen
wor den, daher werde Artikel 123 (2) EPU erfillt.

Der Antrag, der nit der Ubertragung der Patent -
annel dung zusanmenhéange, sei verhaltni smali g
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auller gewbhnl i ch, er sei aber nicht auf eine

Ver schl eppung des Erteilungsverfahrens gerichtet.
Daher sollte die Priafungsabteilung auch im

Hi nblick auf ihren Ernmessensspielraum unter Regel
86 (3) EPU die Prifung w ederauf nehmen.

Am 9. Dezenber 1996 fand ei ne personliche
Ricksprache des Vertreters der BF mt dem
beauftragten Priufer statt, in der dem Vertreter
mtgeteilt wiurde, dall einer Wederaufnahne der
Pruf ung von der Priufungsabteil ung nicht
zugestimt werde, und am 12. Dezenber 1996 erging
ein Bescheid an die BF mt dem gl ei chen Wortl aut
wie in der unter Punkt V.vii) erwdhnten

Auf f orderung an die vorige Annel derin.

Darauf hin zog die BF mt Schrei ben vom 3. Mirz
1997 den Antrag auf mindliche Verhandl ung zurick,
stellte hilfsweise den Antrag, in der anhéngi gen
Annel dung auf Seite 1 (letzte handschriftliche
Zeil e) den Landercode "LN' durch "LU' sow e auf
Seite 8 (Zeile 11) der Beschrei bung "Beispiel 2"
durch "Vergl ei chsbei spiel 2" zu ersetzen und ei ne
neue Mtteilung gemdaR Regel 51 (4) EPU zu

erl assen.

AulBerdem trug sie vor, dal3 die Verschumung mt
fluorierten Et hern w eder besonderes Gew cht
bekommen habe, w e beigefligte Literatur

D2 A Sekiya, S. Msaki, Chentech, Dezenmber 1996
44 bis 48, "A continuing search for new

refrigerants” und

D3 Publikation von RITE (Research Institute of
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| nnovative Technol ogy for the Earth),

"Devel opment of New Refrigerants, Blow ng
Agents and C eaning Solvents for Effective Use
of Energy", undatiert

bel ege. Di e Abl ehnung des Antrages habe daher zur
Fol ge, dalR das legitinme Interesse der BF durch
ein zu enges Patent verletzt werde.

AuBerdem sei di e di eses Gebiet betreffende
Aktivitat ("activité concernée") am 28. Juni 1996
von der vorigen Annel derin auf die BF uber-
gegangen. Di e Zustimrung der vorigen Annel derin,
di e ohne Konsultation mt ihr gegeben worden sei,
hi ndere nun di e BF, eine Teil annmel dung

ei nzur ei chen.

Di e Prifungsabteilung nbge i hren Ernmessens-
spielraumim Hi nblick auf die vorgetragenen

Tat sachen gendl3 der Entschei dung G 7/93, Punkt
2.5 der Entschei dungsgrinde (ABlI. EPA 1994, 775)
i n di esem Ausnahnefal | zugunsten der BF ausuben.

Die zu starke Ei nschrankung durch die vornalige
Annel derin sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem
di ese nicht nehr | nhaberin der Anmel dung gewesen
sei. Die BF habe dagegen ab dem Zeit punkt der
Kennt ni snahnme der Akte alles versucht, innerhalb
der urspringlichen Frist nach Regel 51 (4) EPU
di e Zusti mung zu wi derrufen und eine

Ver | &ngerung di eser Frist zu erhalten. Wahrend
des Monats Septenber 1996 habe sie deswegen
nmehrfach tel efoni sch Kontakt mt Bedi ensteten des
EPA auf genonmen. Am 25. Septenber 1996 sei ihr
tel efonisch mtgeteilt worden, dem Antrag vom



VI .

2004.D

- 10 - T 0976/ 97

27. August 1996 koénne nicht stattgegeben werden,
da die Mtteilung nach Regel 51 (6) EPU bereits
am 9. Juli 1996 ergangen sei. Der einzig nogliche
Weg sei ein Anderungsantrag fur di e Anmel dung,
was am 27. Septenber 1996 geschehen sei. D e
Gewahrung di eses Antrags hatte die Einreichung

ei ner Teil annmel dung erndglicht. Dazu sei die BF

i mmer noch bereit.

D e Annel dung wurde am 25. April 1997 durch die
Pr Gf ungsabt ei | ung zur ickgew esen

i)

iii)

Di e Abteilung begrindete ihre Entschei dung im

Ei nzelnen mt der Tatsache, dall sie am

12. Dezenber 1996 die am 4. Dezenber 1996
beant r agt en Anderungen unter Ausibung i hres

Er messens gendlR Regel 86 (3) EPU nicht zugel assen
und die BF zur Stellungnahme gemal3 Artikel 96 (2)
EPU auf gef ordert habe.

Mt dem Schrei ben vom 7. Miarz 1997 seien von der
BF neue rechtserhebliche Faktoren genannt und die
Zul assung der besagten Anderungen erneut

beant ragt worden.

Bei der Ausubung des Ernessens nach Regel 86 (3)
Satz 2 EPU miisse die Abteilung allen rechts-

er hebl i chen Faktoren Rechnung tragen, darunter
die geltend gemachte Ubertragung der "activité
concernée" am 28. Juni 1996 und die fehlende

Ei nver st andni serkl arung durch di e berechtigte

| nhaberin sowi e di e Aussage, die Zusti mung der
vormal i gen Anmel derin vom 3. Juli 1996 sei im

Li chte des w eder gewachsenen al | genei nen

| nt eresses an Fl uor kohl enwasserstoff-Treibmtteln
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al s zu beschrankt fir einen genugenden
Schut zunf ang zu bezei chnen.

Di e Ubertragung der Annel dung vor der Zustimung
zur far die Erteilung vorgesehenen Fassung sei

ni cht nachgew esen worden, vielnmehr sei die BF am
27. August 1996 noch als "zukunftige" |Inhaberin
bezei chnet worden. Der offizielle Ubertragungs-
antrag sei erst am 14. Oktober 1996 ei ngereicht
wor den.

Das I nteresse der Industrie an Fluorkohl enwasser -
stoff-Treibmtteln stelle kei nen ausrei chenden

G und fidr eine W ederaufnahnme der Sachprtfung zu
ei nem so spaten Stadi um des Erteilungsverfahrens
dar. Die Zul assung von Anderungen sei zu di esem

Zei t punkt eher die Ausnahne als die Regel, z. B

umein in allen benannten Vertragsstaaten

recht shest &ndi ges Patent zu erteil en oder bei

kl ei nen Anderungen, die kei ne W ederauf nahme der

Sachpr uf ung erfordern.

Di e von der urspringlichen Annmelderin gebilligte
Fassung fuhre aber zu einemin allen benannten
Vertragsstaaten rechtsbest &andi gen Patent und die
ausf uhrliche Priufung der beantragten Anderungen
erforderte ei nen unzumnut baren Arbeitseinsatz, da
di e Anspriche hinsichtlich der Artikel 54, 84 und
123 (2) EPU geprift werden niifRten

Es sei daher kein ausreichender G und genannt
wor den, der di e Aufhebung der Zurickwei sung des
Anderungsantrags vom 4. Dezenber 1996 in der
Mtteilung vom 12. Dezenber 1996 rechtfertigen
wirde. Di e BF habe auch Cel egenheit zur
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St el l ungnahnme gehabt, ihren Antrag aber aufrecht-
erhalten. Di e Annel dung wurde daher genald den
Artikeln 97 (1) und 113 (2) EPU zuriickgew esen.

In i hrer Beschwerdebegrindung, die am5. Septenber 1997

ei nger ei cht wurde,

i)

iii)

trug die BF i mwesentlichen diesel ben Argunente
vor wi e vor der Prifungsabteil ung,

verw es erneut auf die Entscheidung G 7/ 93,
der zuf ol ge weder das Ei nversté&ndnis des Annel ders
mt der mtgeteilten Fassung noch der Erl ald einer
Mtteilung des EPA nach Regel 51 (6) EPU den
Annel der oder das EPA imeigentlichen Sinne des
Wrtes "binden". Daher hatte es genugt, diese
Mtteilung zu wi derrufen, umden Antrag vom

27. August 1996 zul assen zu konnen;

argunentierte auch, dal die Prifungsabteil ung
gemall der G olRen Beschwerdekanmer in der
zitierten Entschei dung bei der Ausibung ihres
Ermessens allen imjeweiligen Fall rechts-

er hebl i chen Faktoren Rechnung tragen misse. Sie
nisse i nsbesondere das Interesse des Annel ders an
einemin allen Staaten rechtsbestandi gen Patent
wi e auch das seitens des EPA bestehende

| nt eresse, das Priafungsverfahren durch Erl ald

ei nes Erteilungsbeschl usses zum Abschl uf3 zu

bri ngen, bericksichtigen und gegenei nander
abwagen; das berechtigte Interesse der Annel derin
sei imvorliegenden aulergewdhnlichen Fall aber
al s hoher zu bewerten als das des Antes an einer
schnel l en Erl edi gung des Fall es;
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i V) | egt e aulBerdem dar, dalR die vormalige Annel derin
zum Zei t punkt der Erkl &rung des Ei nverstandni sses
ni cht mehr | egal e I nhaberin der Annel dung gewesen
sei, auch wenn sie gemaR Regel 20 EPU noch als
sol che angesehen worden sei;

V) bekl agte, dalR sie keine Teil annmel dung nehr
ei nrei chen kénne, nachdem das EPA den W derr uf
des Ei nverstandni sses nicht mehr fur nodglich
hielt;

Vi) stimte aber zu, dalR das industrielle Interesse
an den Treibmttel n kei nen ausrei chenden G und
far die Wederaufnahnme der Priafung darstelle;

Vi) trug zu den beiden Hilfsantragen ergéanzend vor,
daB di e sachlichen Anderungen i m Sinne von
Regel 88 EPU zul 4ssig seien. Es sei auch
vorstel |l bar, dall das Ant nach Wderruf der
Mtteilung genmialR Regel 51 (6) EPU eine neue
Mtteilung gemalR Regel 51 (4) EPU unter
Ber licksi chti gung der beantragten Anderungen in
der Beschrei bung erl assen kdnne.

viii) stellte einen Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebihr i m Rahnen der Hi |l fsantrage und
begrindete i hn damt, dall die Priufungsabteilung
den am 3. Marz 1997 gestellten Hilfsantrag in der
angef ocht enen Ent schei dung ni cht bertcksichti gt
und begr indet abgel ehnt habe. Dies stelle einen
wesent | i chen Verfahrensfehl er dar.

VIII. Mt der Ladung zur mindlichen Verhandl ung, die fur den

13. April 2000 anberaunt wurde, wurden der BF in einer
Anl age vom 21. Dezenber 1999 die wesentlichen

2004.D Y A
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Di skussi onspunkte unter H nweis auf die Regeln 20 und
86 (3) EPU, auf die Entscheidung G 7/93 und die
Stel l ungnahme G 10/92 (ABlI. EPA 1994, 633) der G ol3en
Beschwer dekammer mitgeteilt, sowi e eine Tabelle zum
zeitlichen Abl auf des Verfahrens vor dem EPA lbersandt.

Mt Schreiben vom6. April 2000 zog die BF ihren Antrag
auf mindl i che Ver handl ung zurick und beantragte die
Fortset zung i mschriftlichen Verfahren. Daraufhin wirde
am 10. April 2000 der Term n far die nindliche

Ver handl ung auf gehoben.

Der Hauptantrag der Beschwerdefihrerin ist auf die

Auf hebung der angefocht enen Zur ickwei sung vom

25. April 1997 und die Erteilung eines Patents auf der
Basis des Antrags vom 27. Septenber 1996 gerichtet.

ImH | fsantrag 1 beantragte sie
i) di e Auf hebung der angefochtenen Zur ickwei sung,

i) die Erteilung eines Patents auf der G undl age der
in der Mtteilung gemaR Regel 51 (4) EPU
mtgeteilten Fassung der Annel dungsunterlagen mt
den oben genannt en Anderungen der Beschrei bung
(Punkt V.x), Absatz 1),

i) den Erl alR ei ner neuen Mtteilung genmal
Regel 51 (4) EPU und

i V) di e Rickzahl ung der Beschwer degebihr gemald
Regel 67 EPU

Der Hilfsantrag 2 unfal3t in identischer Wise die Punkte
i), ii) und iv) von Hilfsantrag 1.
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Ent schei dungsgr inde

2004.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Neu genannte Literatur

Die BF stimmte der Prufungsabteilung in ihrer

Beschwer debegr iindung zu, dal3 industrielles Interesse an
Treibm ttel n kei nen ausrei chenden Gund fur die

W eder auf nahnme der Priafung darstelle, und | egte dar, dal3
di e neu genannten Druckschriften D2 und D3 aber die
Nachteil e bel egten, die sie durch ein zu enges Patent

erl eiden wirde (Punkt 2.1.8).

Di e beiden Druckschriften kdnnen al so nicht zur
Beantwortung der Frage beitragen, ob die Entschei dung
der Priufungsabteilung richtig oder falsch war. Sie
stellen lediglich Literatur Uber den techni schen oder
kommrer zi el l en Hintergrund des betroffenen Fachgebi etes
dar, sind denzufol ge nicht entschei dungserheblich und
wer den daher von der Kammer nicht in Betracht gezogen
(Artikel 114 (2) EPU).

Pat ent annel derin und Ubertragung der Annel dung

Di e Einverstandni serkl arung auf die Mtteilung nach
Regel 51 (4) EPU ist am3. Juli 1996 bei m EPA

ei ngel angt. Bis zu di esem Zei t punkt ist weder der Akte
ei ne Ei ngabe, noch dem européi schen Patentregi ster eine
Ei ntragung zu entnehnen, die der Verfigungsberechtigung
der damaligen als Annel derin eingetragenen Hoechst AG
wi der sprechen



- 16 - T 0976/ 97

3.2 Daraus fol gt, daR das nach Regel 51 (4) EPU
erforderliche Einverstandnis von der zu di esem Zeit punkt
berechtigten Annelderin fristgerecht erkl&art worden ist.
Fol glich konnte die Priafungsabteilung am 9. Juli 1996
der damaligen Anmelderin in Ubereinstinmmung nmt Regel
51 (6) EPU die entsprechende Aufforderung zur Erfillung
der weiteren Erfordernisse fir die Erteilung zusenden
| assen.

3.3 I n ei nemam 30. August 1996 ei ngegangenen Schriftsatz
wurde dem Ant erstmal s di e Absicht der damaligen
Annel derin mtgeteilt, die Annmel dung auf einen neuen
| nhaber zu Ubertragen. Auch in der Eingabe mt Datum vom
27. Septenber 1996 ist noch davon die Rede, dal die
Anrel dung in kurze auf einen neuen | nhaber Ubergehen
solle. In diesem Schreiben ist auch erstnmals die BF als
neue Annel derin nanentlich angegeben worden. Am
14. Okt ober 1996 ist dann die am 16. Septenber 1996 von
der Fa. Hoechst AG und am 9. Cktober 1996 von der
Fa. Solvay (Soci été Anonyne) unterzeichnete
Uber t r agungser kl arung bei m EPA ei ngel angt und gendf
Regel 20 EPU ungesetzt worden

3.4  Aus Regel 20 EPU ergibt sich eindeutig, daR die
Ubertragung erst nach der Vorl age der entsprechenden
Ur kunden und Entrichtung ei ner Verwal t ungsgebihr am
14. Okt ober 1996 i m Unfang des urkundlichen Nachwei ses
rechtskraftig geworden ist. Alle bis dahin erfol gten
Er kl &rungen der vormaligen Annel derin, einschlief3lich
der Ricknahnme des Wderrufs der Ei nverstandniserkl &rung
nach Regel 51 (4) am 27. Septenber 1996, waren zum
jeweiligen Zeitpunkt als fiar das Amt verbindliche
W I | ensbekundungen des nach den Artikeln 58 und 60 EPU
berechti gten Annel ders anzusehen (vgl. J 26/95, ABI. EPA
1999, 668; Punkt 2 der Entschei dungsgrinde). Eventuelle

2004.D Y A
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vor heri ge Absprachen zw schen den bei den Firnmen Hoechst
AG und Solvay S.A betrafen |ediglich das Bi nnen-
verhadltnis der Firnmen und waren fur das EPA ohne Bel ang.

I n Bezug auf di ese Frage vernmag di e Kammer bei dieser
Rechts- und Sachl age daher fur die Priufungsabteilung

kei nen Beurteil ungsspiel raum zugunsten der BF und
folglich auch in der Begrindung unter Punkt 3.i) der
angef ocht enen Ent schei dung kei ne fehl erhafte Beurteilung
zu er kennen.

Abl auf des Verfahrens vor der Prifungsabteil ung

Wahrend des Prufungsverfahrens wurden von der Prifungs-
abtei l ung zwei Beschei de nach Artikel 96 (2) EPU wegen
ei nes Neuheitsei nwands hinsichtlich DL erl assen

(19. April 1994 und 26. April 1995), bevor sie am

26. April 1996 entschied, dal der Annel dungsgegenstand
gemall den zu di esem Zeit punkt vorliegenden Unterl agen
dem EPU ent sprach, und das Erteilungsverfahren in Gang
set zte.

Jede weitere Anderung der Annel dungsunterlagen, z. B
nach Zusendung der Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU
setzte fol glich gemdR Regel 86 (3) EPU di e Zusti nmmung
der Prufungsabteilung voraus. Dies ist auch weder von
der vorigen Annel derin noch von der BF bestritten

wor den.

In Beantwortung der Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU vom
15. Mai 1996 stimte die damalige Annelderin mt der im
Amt am 3. Juli 1996 ei ngegangenen Ei ngabe der fir die
Erteilung vorgesehenen Fassung der Annel dungsunterl agen
zu. Es gab in Anbetracht der klaren und ei ndeutigen
Formul i erung di eser Eingabe fir die Prifungsabteil ung
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kei nen Anl a3, die Giltigkeit dieser Erklarung

anzuzwei feln: (i) die Zustimung war an kei nerl ei

Bedi ngungen gebunden, und (ii) es war klar, welchem Text
die Zustinmmung erteilt wirde (J 13/94 vom 4. Cktober
1996, nicht imABlI. EPA veroffentlicht; J 27/94, ABI.
EPA 1995, 831; J 29/95, ABI. EPA 1996, 489).

Nach Regel 51 (6) EPU kann die Mtteilung, die eine neue
zwei - bis dreinonatige nicht verl angerbare (Fol ge-)Fri st
in Gang setzt, erst und nur dann erlassen werden, wenn
der Annelder mt der Fassung einverstanden ist, in der
di e Priufungsabteilung das europdi sche Patent zu erteilen
beabsichtigt, d. h. wenn die Erforderni sse der Regel

51 (4) EPU erfullt sind. Daraus fol gt aber zwangsl aufi g,
dall di e vorherige Frist zur Stellungnahne gemal} Regel

51 (4) EPU vom 15. Mai 1996 gegenst andsl os geworden sein
mufdt e und denezufol ge bei ErlalR der Mtteilung nach Regel
51 (6) EPU am 9. Juli 1996 nicht mehr bestand. Dem
Antrag auf Verl angerung di eser Vorfrist, der
gleichzeitig mt dem Wderruf des Ei nverstandni sses mt
der vorgeschl agenen Fassung der Unterlagen am

30. August 1996 gestellt wurde, konnte daher nicht

st att gegeben wer den.

Am 27. Septenber 1996 wurde der Wderruf der

Ei nver st andni ser kl &rung zur ickgenommen, und es wurde ein
neuer Anspruchsatz 2 eingereicht, entsprechend dem
nunmehri gen Hauptantrag. Dardber hi naus wurden

ver schi edene Anderungen hinsichtlich der Beschrei bung
vor geschl agen

Da sich das Anmt gemaR Artikel 113 (2) EPU an die vom
Annel der vorgel egte Fassung zu halten hat und folglich
die Erteilung auf G undl age der vorher gebilligten
Fassung ni cht nmehr erfol gen konnte, wrde die Mtteilung
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nach Regel 51 (6) EPU am 11. Oktober 1996 aufgehoben und
di e Annel dung der Priafungsabteil ung erneut vorgel egt,
die in Unkenntnis der noch nicht zur Akte gel angten am
Vortag w rksam gewor denen Ubertragung der Annel dung mit
ei nem am 15. Oktober 1996 zur Post gegebenen Bescheid
gemalR Artikel 96 (2) EPU zunachst an die vorige

Annel derin reagierte. Darin wrde festgestellt, dal die
ausf ihrliche Prifung der beantragten Anderungen einen
unzunut baren Arbeitseinsatz erforderte und kein

hi nrei chender G und gesehen wurde, der die spate

W eder auf nahnme des Priaf ungsverfahrens hatte
rechtfertigen kdnnen. Daher wi es sie die beantragten
Anderungen unter H nweis auf Regel 86 (3) EPU zurick

D ese Hal tung wurde auch in Kenntnis der Argunmentation
der BF in der Eingabe mt Datum vom 4. Dezenber 1996 und
nach personlicher Ricksprache des beauftragten Mtglieds
der Priufungsabteilung mt dem Vertreter der BF am

9. Dezenber 1996 von der Priafungsabteil ung bei behalten
(Bescheid vom 12. Dezenber 1996 an die BF) und in der
angef ocht enen Ent schei dung bestati gt.

Ant r age

D eser Beschwerde |iegen ein Haupt- und zwei

Hi | f santréage zugrunde. Da di e Annel dungsunt erl agen genafld
Anspruchsatz 1 in diesem Verfahren auflerhal b jeder

Di skussi on gestanden haben und fur santliche Antréage

i dentisch sind, sieht die Kanmmer keinen Gund, sich
ndher damt zu befassen.

Haupt ant r ag
Zur St it zung i hres Hauptantrags, der dem Antrag vom

27. Septenber entspricht, verweist die BF in der
Beschwer debegr tindung i nsbesondere auf di e Entschei dung
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der G olRen Beschwerdekamrer G 7/93 (siehe oben), der
zuf ol ge weder der Annel der noch das EPA bis zum Erl ald
des Erteilungsbeschlusses an die in der Mtteilung nach
Regel 51 (6) EPU nitgeteilte Fassung gebunden sind

(Ent schei dungsgr iinde Punkt 2.1).

D ese Ent schei dung betont aber auch, daB die Zul assung
oder Abl ehnung weiterer Anderungen der Annel dungs-
unterl agen i m Ernessen der Prifungsabteilung |iegt.

Sie nmul3 sich dabei nur nach den Urst&anden des jeweiligen
Ei nzelfalls und danach richten, in welchem Stadi um sich
di e Annel dung befindet. Bei dem spaten Stadium w e im
vorliegenden Fall, stellt eine Zul assung wohl eher die
Ausnahme dar (Punkte 2.2 und 2.3). Dies hat auch die BF
in I hrer Beschwerdebegrindung sel bst festgestellt
(Abschnitt 2.1.1).

Al's Grinde zugunsten der Zul assung von spaten Ander ungen
werden in G 7/93 genannt: (i) die Sicherstellung der
Erteilung eines in allen benannten Vertragsstaaten

recht sbest dndi gen Patents (z. B. durch einen
zusat zl i chen Anspruchssatz fur Staaten, die von Arti kel
167 (2) EPU Gebrauch gemacht hatten) und (ii) kleinere
Ander ungen, di e keine W ederauf nahne der Sachpr uf ung
erfordern (Punkt 2.5 der Entschei dungsgrinde).

Unter Punkt 2.6 verwei st die G olRe Beschwerdekamrer
ausdr uackl i ch darauf, dafl es nach ei ner Ernessens-

ent schei dung der Prufungsabteilung unter Regel 86 (3)
EPU gegen den Annel der nicht Aufgabe der Beschwerde-
kammer ist, die Sachlage nochmals wie ein
erstinstanzliches Organ zu priufen, um zu entschei den, ob
si e das Ernessen in dersel ben Wi se ausgeubt hatte. Es
bl ei bt der Kammer dann nur zu entschei den, ob der in
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Punkt 2.5 von G 7/93 genannte Rahnen in unangenessener
Wi se ausgelbt oder Uberschritten wurde.

Bei de oben genannte Aspekte (i) und (ii) sind in der
angef ocht enen Ent schei dung unter Punkt 3 abgehandelt
worden (2. Halfte der Seite 3 und Seite 4 oben).

AulBer Frage steht, dal unter Bericksichtigung der im
Praf ungsverfahren in Betracht gezogenen Fakten und
Dokunmente di e von der Prifungsabteilung mtgeteilte
Fassung des Anspruchssatzes 2 zu ei nem recht sbhest &ndi gen
Patent gefihrt héatte. Ansonsten hatte die beantragte
Anderung von Anspruch 1 eine weitere Beschrankung
erfordert, nicht aber - w e vorgeschl agen - eine
Erwei t erung des Anspruchsunfanges bei nhalten kdnnen. Der
vor | i egende unterscheidet sich insoweit signifikant von
demin G 7/93 untersuchten Sachverhal t.

Bereits dem ersten Anschein nach (siehe Abschnitt V.v))
machen di e neuen Unterlagen, schon wegen der vorgel egten
Form die offensichtlich nicht mit Regel 35 (3) EPU im
Ei nkl ang steht, eine kritische Uberprifung hinsichtlich
der Erfordernisse der Artikel 84, 123 (2) und

schli eRlich auch 54 EPU notwendi g. Di ese Notwendi gkeit
wurde in der angefochtenen Entschei dung auch

angespr ochen.

Daher kann di e Kammer hinsichtlich der Abl ehnung der am
27. Septenber 1996 beantragten Anderungen, die nun
Grundl age des Hauptantrags sind, kei ne unangenessene
oder fal sche Ausiibung des i hr nach Regel 86 (3) EPU
zust ehenden Ernmessensrechts durch die Prifungsabteil ung
er kennen.

H | fsantrage 1 und 2
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Bei de Hil fsantrage stutzen sich offensichtlich auf den
Wortl aut des Anspruchsatzes 2 genmal3 Mtteilung nach
Regel 51 (4) EPU. Sie unterscheiden sich von der damals
mtgeteilten Fassung durch zwei Berichtigungen auf den
Seiten 1 und 8 der Beschrei bung. Aus sachlicher Sicht
konnen bei de daher m tei nander behandelt werden.
Hlfsantrag 1 enthéalt als einzigen Unterschied dariber
hi naus den Antrag, eine neue Mtteilung nach Regel

51 (4) EPU zu erl assen.

5.2.1 Die Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU dient dazu, dem
Annel der die zur Erteilung vorgesehene Fassung der
Anrel dungsunterl agen mtzuteilen. Sie soll also dem
Annel der letztmalig die Miglichkeit eroffnen, diese
Unterlagen imH nblick auf den von ihmals seine
Erfindung betrachteten CGegenstand zu uberprif en und
gegebenenfal I s durch sachliche Anderungen damit in
Uber ei nstimmung zu bringen (Artikel 113 (2) EPU), bevor
durch die Erteilung beispiel sweise die Besti mung des
Artikel 123 (3) EPU fiur den beanspruchten Gegenstand
rel evant wird und di e Anderungsnigli chkeiten
ei nschr ankt .

5.2.2 Die Berichtigung von Mingel n nach Regel 88 EPU di ent
hi ngegen ausschlief3li ch dazu, sprachliche Fehler,
Schrei bf ehl er und Unrichtigkeiten in den Unterl agen zu
beseitigen, also den urspringlich beabsichtigten Inhalt
wi eder herzustellen. Dies wrd durch den Wrtl aut des
zwei ten Satzes der Regel klar: "... daB nichts anderes
beabsi chtigt sein konnte als das, was als Berichtigung
vorgeschl agen wird." Einer Berichtigung komt also ein
rein feststell ender Charakter zu. Das wird auch in der
Ent schei dung G 3/89 festgestellt (ABlI. EPA 1993, 117,
si ehe die Punkte 2 und 4 der Entschei dungsgrinde).

2004.D Y A
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I mvorliegenden Fall betreffen di e Korrekturen neben der
Berichti gung eines eindeutigen Schreibfehlers ("LN') die
W eder herstel l ung des Verwei ses auf ein urspringliches
Bei spiel, das nun ein Vergl eichsbei spi el geworden ist.

D ese Korrekturen stellen also keine sachlichen

Ander ungen der urspringlich beabsichtigten O fenbarung
dar, fur die die Priufungsabteilung erneut in die
Sachprufung ei nzutreten gehabt hatte, umsie durch eine
erneute Entscheidung in der Sache abzuschli el3en, deren
Ergebni s der Zustimung des Annel ders erneut bedurft
hatte. Daher scheidet die Mglichkeit des Erlasses einer
neuen Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU wegen der
beantragten Korrekturen eindeutig aus.

Was di e Fassung der Annel dungsunterl| agen geméal3 den

H | f santr&gen i nsgesant angeht, so wurden kei ne G lnde
far ei ne W ederauf nahne der von der Prifungsabteil ung

bereits abgeschl ossenen Sachprifung vorgetragen. Daf Ur
si eht di e Kammer auch kei ne G unde.

Es bl ei ben denzufol ge nur di e beantragten Korrekturen
auf Seite 1 (Ersatz von "LN' durch "LU') und auf

Seite 8, Zeile 11 (Ersatz von "Beispiel 2" durch

"Ver gl ei chsbei spiel 2"). D e Kammer erkennt an, dald

di ese bei den Korrekturen das Erfordernis von Satz 2 der
Regel 88 EPU erfillen und daher zul&ssig sind. Die
Beschrei bung i st dementsprechend zu berichtigen.

Da alle in den beiden H |Ifsantragen vorgeschl agenen
Ander ungen der Anmel dungsunt erl agen unver andert

ber tiicksi chtigt worden sind, folgt, dalB es aus den
vor genannten G unden kei nen Raum fir den Erl all ei ner
neuen Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU gibt.
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H | fsantrag 1 kann daher keinen Erfol g haben.

I mLichte der Fornulierung von Hlfsantrag 2 wird davon
ausgegangen, dalR fir die berichtigte Beschrei bung zu
Anspruchssatz 2 und die weiteren Unterlagen der in der
Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU vom 15. Mai 1996

Ei nver st andni s der Beschwerdefidhrerin besteht. Folglich

i st das Erteilungsverfahren gemal3 der Ausf idhrungsordnung
durch ErlaR einer neuen Mtteilung nach Regel 51 (6) EPU
fortzusetzen

Rickzahl ung der Beschwer degebuhr

Die BF hat i m Rahmen i hrer beiden Hilfsantrage, nicht
aber i m Rahnmen i hres Hauptantrages ei nen wesentlichen
Ver f ahrensfehl er durch di e Prifungsabteilung geltend
gemacht, da in der angefochtenen Entschei dung die am

7. Marz 1997 als Hilfsantrag vorgel egte Anderung der
Beschr ei bung der anhéangi gen Pat ent annel dung und di e

Auf f orderung, bei Zustimung zu di eser Anderung eine
neue Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU zu erl assen
(Seite 3, Mtte; hier imfolgenden kurz als Hilfsantrag
A bezeichnet), zwar imersten Teil "Sachverhalt und
Antrage" genannt, aber in den Entschei dungsgrinden nicht
ber ticksi chti gt worden sei. Deshalb sei die

Begr iindungspflicht der Regel 68 (2) EPU verletzt worden.
D eser Mangel rechtfertige die Rickzahl ung der

Beschwer degebiihr nach Regel 67 EPU

GemialR Regel 67, Satz 1 EPU setzt die Rickzahl ung der
Beschwer degebihr voraus, dall der Beschwerde abgehol fen
oder von der Beschwerdekanmer stattgegeben worden i st
und di e Rickzahl ung wegen ei nes wesentlichen
Verfahrensfehlers der Billigkeit entspricht.
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Zunachst muf3 die Formulierung des Hilfsantrags

(H lfsantrag A) in der Eingabe mt Datum vom

3. Marz 1997 (Seite 3) untersucht werden. Darin wurde
beantragt, in der anhangi gen Anmel dung Ander ungen

dur chzuf Ghren und eine neue Mtteilung nach Regel 51 (4)
EPU zu erl assen.

Im Hi | fsantrag A wurde nur auf di e anhangi ge Annel dung
("l'a demande de brevet en instance") als sol che Bezug
genommen. Unterstellt man, dall damt die Fassung genafl
den Mtteilungen nach Regel 51 (4) und (6) EPU vom

15. Mai 1996 bzw. 9. Juli 1996 geneint war, die nun doch
hilfsweise weiterverfolgt werden sollte, obgleich sie
von der Annel derin in dersel ben Eingabe mt Datum vom

3. Marz 1997 al s unzureichend angesehen worden war (vgl.
Seite 2, Absatze 1 und 9), so hatte in der angefochtenen
Ent schei dung nur der Hi nweis auf die urspringlich von
der Prufungsabteilung beabsichtigte Erteilung w ederholt
wer den kdnnen.

Geht man von der vorstehenden Unterstellung zugunsten
der damal i gen Annel derin aus, konnte es sich bei den
beant ragt en Anderungen nur um di e Korrektur

of fensichtlicher Fehler in der bezeichneten Fassung der
Beschrei bung gemaR Mtteilung 51 (4) EPU (ohne EinfluB
auf die Frage einer Erteilung oder Zuruckwei sung)
handel n. Aus densel ben G inden, w e vorstehend im
Zusammenhang mt dem Hi | fsantrag 1 dargel egt, konnte
eine erneute Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU nur wegen
der beantragten Korrekturen nicht in Betracht komren
(siehe die obigen Punkte 5.2.2 bis 5.2.5).

Damt &hnelt der hier zu entschei dende Sachverhalt der
Situation, die der nicht imAnmsblatt veroffentlichten
Ent schei dung T 549/96 vom 9. Mirz 1999 zugrundel ag.
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Dort hatte die Prifungsabteilung dem Annel der in einer
nmindl i chen Ver handl ung die Erteilung auf der G undl age
des dritten Hilfsantrags in Aussicht gestellt. Der
Annel der hatte allerdings die in der Rangfol ge

vor angehenden Antrage aufrechterhal ten, worauf die
Anrel dung zur ickgew esen wur de.

Der dortige Annel der machte daraufhin vor der Kammer
geltend, er hatte wegen des Verbotes einer reformatio in
peius statt der Zurickwei sung der Annel dung i nsgesant

ei ne Entscheidung erhalten sollen, in der der dritte

H | fsantrag hatte gewdhrt und di e Zurickwei sung der
anderen Antréage hatte begrindet werden soll en.

Dazu stellte die Kanmer unter Punkt 4 ff. der

Ent schei dungsgr inde fest, dall die Prifungsabteil ung
gemaR Artikel 113 (2) EPU nur iber einen Anmel dungst ext
ent schei den konnte, fir den die Zustinmung des Annel ders
vorlag. Folglich war Voraussetzung, dall am Ende des

Pr uf ungsverfahrens eindeutig feststand, wel che

Unterl agen der Annmel der vorschlug. Wenn di es nicht
zutraf, war die Priafungsabteilung nicht in der Lage zu
ent schei den, auf der G undl age wel cher Version sie
fortfahren sollte, und die Annel dung nufdte
gegebenenfal | s zurickgew esen werden, da kein klarer
Antrag vorlag. Wenn al so ein Annel der seine Zustimung
zu ei nem gewdhrbaren Hi I fsantrag nicht erteilt hat, sei
es durch eindeutige N chtzustinmung, sei es durch die
Aufrecht erhal tung ni cht gewdhrbarer hoherrangi ger
Antrage, so konnte die Prifungsabteilung die Annel dung
zur uckwei sen

I mweiteren ging die Kamrmer auf die Unterschiede
zwi schen Prafungs- und Einspruchsverfahren ein.
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I m | et zt genannten Verfahren kann bei Vorliegen eines
gewdhrbaren Hil fsantrags gemaR Artikel 106 (3) EPU eine
Zw schenent schei dung auf Grund der Feststellung gefallt
wer den, dall das europdai sche Patent unter Berlck-

si chtigung der vom I nhaber vorgenomenen Anderungen dem
EPU entspricht. Eine sol che Zwi schenent schei dung nmuR
dann auch die G unde fir die gegenteilige Feststellung
zu rangmali g vorangehenden Antré&gen enthalten. Mt

di eser Verfahrenswei se sollen dem Patenti nhaber die

wei teren Kosten fiur die Erfdllung der formal en

Erf orderni sse der Regel 58 (5) EPU erspart werden, bevor
di e endgul ti ge Fassung des aufrechterhal tenen Patents
feststeht.

I m Prufungsverfahren gi bt es keine damt vergleichbare
Situation. Vielnmehr wird das Beschwerdeverfahren ex
parte durch das Prinzip der Antsermttlung beherrscht,
und bis zur Erteilung nmuf3 sichergestellt werden, dal} die
Erforderni sse der Patentfahigkeit erfallt werden. Eine
Zw schenent schei dung, dal3 ei ne bestinme Version der
Annel dung den Erfordernissen des EPU entspricht, wirde
dem zuwi derl aufen. Di e Kanmer verw es auf G 10/93, ABI.
EPA 1995, 172, Punkt 3 der Entschei dungsgrinde; T 839/95
vom 23. Juni 1998, nicht imABI. EPA veréffentlicht, und
die revidierte Rechtsauskunft 15/98, verdffentlicht in
ABl . EPA 1998, 133.

Abgesehen von den beantragten Korrekturen in der
Beschr ei bung nach Regel 88 EPU und unter der oben
genannt en Annahne zugunsten der Annel derin (siehe

Punkt 6.3) unterschied sich die Fassung der Annel dungs-
unterl agen gemalR Hil fsantrag A nicht von derjenigen, die
der Annelderin bereits mt den Mtteilungen nach Regel
51 (4) und (6) EPU mitgeteilt worden war, d. h., Uber
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deren Gewdhrbarkeit bereits positiv entschi eden worden
war. Damt unterscheidet sich die hiesige Situation von
der Ausgangsl age von T 549/96 nur dadurch, dalR im
vorliegenden Fall bereits einmal die Zustimmung durch
di e vorige Annelderin zu di eser Fassung vorl ag.

D e Kammer kommt in Hinblick auf den vorliegenden
Sachverhalt zur gleichen Beurteilung wie die Kammer im
Fall T 549/96, dal} di e Priufungsabteilung nach der

Ei nrei chung von Hilfsantrag A nicht in der Lage war zu
ent schei den, auf der G undl age wel cher Version der
Annel dung sie fortfahren sollte, da die Annelderin auch
nach dem Beschei d gemaB Artikel 96 (2) EPU vom

12. Dezenber 1996 i hren Hauptantrag weiterhin aufrecht-
erhielt.

Es | agen al so zwei unterschiedliche Fassungen der

Unterl agen vor, und es wirde ein hoherrangi ger Antrag
aufrechterhal ten, von dem nach dem genannten Beschei d
vom 12. Dezenber 1996 klar war, dall er nicht gewdhrbar
war. Uber die Anmel dung konnte aber nur als Ganzes,

ni cht aber Uber einzelne Teil aspekte entschi eden werden.

D es geschah mit der angefochtenen Entschei dung, nachdem
di e BF durch Vorl age ei nes neuen Anspruchssatzes 2
(gemall Hauptantrag) und di e ausfihrliche Argunentation

i mSchrei ben vom 3. Mirz 1997 dargel egt hatte, dal3 sie
nicht mehr mt der mt der Mtteilung nach Regel 51 (4)
EPU (ber sandt en Fassung der Unterlagen ei nverstanden
war. Die Priufungsabteilung hat die Entscheidung tber die
Zur ickwei sung der Annel dung wegen Ni cht gewahr barkeit des
Haupt antrags in Ubereinstimung mt Artikel 113 (1) und
Regel 68 (2) EPU begrindet und ist in Ubereinstinmung
mt der Entscheidung T 549/96 und nach Ansicht dieser
Kanmer zu Recht zum Schl uR gekomren, dal kei ne
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ei ndeuti ge durch die damalige Annelderin (BF) gebilligte
Fassung der Annel dung vorlag (Artikel 97 (1) und 113 (2)
EPU), die zur Erteilung der Anmel dung hatte fihren
konnen. Di e Zurickwei sung der Annel dung war daher auch
mt G unden versehen.

Aus di esen Grinden fol gt, dalR der Antrag auf Rickzahl ung
der Beschwer degebihr nicht zum Erfol g fuhren kann, da
ein wesentlicher Verfahrensmangel wegen mangel nder

Begr tndung von der Kammer nicht festgestellt werden
konnt e.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

2004.D

D e angefochtene Entschei dung der Prifungsabteilung vom
25. April 1997 wird aufgehoben.

Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag werden
zur ickgew esen

D e Prifungsabteilung wird angew esen, auf der Basis der
Unterlagen, die mit der Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU
vom 15. Mai 1996 der Annel derin zur Kenntnis gebracht

wor den sind, nach Berichtigung der Beschrei bung fur die

benannten Vertragsstaaten AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR

GB, IT, LI, LU N und SE gemal3 zweitem Hi | fsantrag vom

5. Septenber 1997 ein Patent zu erteilen:

- Seite 1, am Ende der |etzten handschriftlichen Zeile:
Ersatz der Benennung "LN' durch "LU'

Seite 8, Zeile 11: Ersatz von "Beispiel 2" durch
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"Ver gl ei chsbei spiel 2".

4. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr gemal
Regel 67 EPU wird zuriickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgmai er C. Gérardin

2004.D



