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Sachverhalt und Antrage
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Mit Entscheidung vom 16. Januar 2004 hat die
Prifungsabteilung die europdische Patentanmeldung

Nr. 00100468.8 (Verdffentlichungsnummer EP-A-1020597),
die am 11. Januar 2000 unter Inanspruchnahme der
deutschen Prioritat Nr. 19901154 vom 14. Januar 1999
eingereicht worden war, zurlckgewiesen, da der gednderte
Anspruchsgegenstand gegeniiber den urspringlich
eingereichten Unterlagen der Anmeldung unzuldssig
erweitert worden sei und somit gegen die Vorschriften

des Artikels 123 (2) EPU verstofRe.

Der Entscheidung lag folgender, mit Schreiben wvom

23. August 2000 eingereichter Hauptanspruch zugrunde:

"Treibstangenverschluss mit einem Hauptschloss (2) und
einem Nebenschloss (3), vorzugsweise zwei
Nebenschléssern (3), wobei das Hauptschloss (2) und das
Nebenschloss (3) jeweils eine Falle (4, 10) aufweisen,
die von einer vorgeschlossenen Fallenfunktionsstellung
in eine rlUckgeschlossene Stellung sowohl gemeinsam mit
einer Treibstangenverlagerung in eine Offnungsstellung
zurlickziehbar als auch je flr sich zurlckdrehbar sind,
wobel zumindest die Falle (10) des Nebenschlosses derart
mit der Treibstange (9) getriebegekoppelt ist, dass die
in eine Sperrstellung verlagerte Treibstange (9) die
Falle (10) Uber die Fallenfunktionsstellung hinaus

vorschlief’t, (Bemerkung der Kammer: entspricht dem

Oberbegriff des urspriinglich eingereichten Anspruchs 1)
wobel das Hauptschloss (2) ein Zahnradgetriebeschloss
mit Wechselbetdtigung ist und der Wechselantrieb zum
Rickzug der Falle (4, 10) des Nebenschlosses Uber die

Treibstangenverlagerung erfolgt, wobei der Wechselhebel
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(27) auch bei Drickernussbetatigung mitgeschleppt wird
und mit einer Stosskante (29) eine Schulter (30) der

Treibstange (9) beaufschlagt (Bemerkung der Kammer :

Kombination der kennzeichnenden Merkmale der

urspringlich eingereichten Anspriiche 8 und 9)."

Die Zurlckweisung wurde damit begriindet, dass die im
vorliegenden Anspruch 1 gestrichenen kennzeichnenden
Merkmale des ursprlinglich eingereichten Anspruchs 1 fUr
die Erfindung wesentlich seien und dass ihr Entfernen
somit eine unzuldssige Erweiterung des Inhalts der

Anmeldung im Sinne von Artikel 123 (2) EPU darstelle.

Hiergegen legte die Anmelderin (Beschwerdefihrerin) am
7. Februar 2004 Beschwerde ein und bezahlte am gleichen

Tag die Beschwerdegebiihr.

Die Beschwerdebegrindung ist am 6. Marz 2004 mit

Schreiben vom gleichen Tag eingegangen.

Mit der vom 2. Marz 2006 datierten Ladung zu einer
miindlichen Verhandlung hat die Kammer ihre vorlaufige
Meinung mitgeteilt, dass die Begrlindung der
angefochtenen Entscheidung hinsichtlich Artikel 123 (2)
EPU nicht zutreffen kdénne, dass aber der geltende
Anspruchssatz den Erfordernissen der Regel 86 (4) EPU

nicht gentge.

Mit Schreiben vom 15. Mai 2006, eingegangen per Fax am
gleichen Tag, hat die Anmelderin geanderte Unterlagen
eines Hilfsantrags eingereicht, welche die Erfordernisse

der Regel 86 (4) EPU erfiillen sollten.
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Der einzige unabhangige Anspruch 1 dieses Hilfsantrags
hat folgenden Wortlaut (die gegeniiber dem in der
angefochtenen Entscheidung geprlften Anspruch 1

hinzugefliigten Merkmale sind in Fettdruck gezeigt) :

"Treibstangenverschluss mit einem Hauptschloss (2) und
einem Nebenschloss (3), vorzugsweise zwei
Nebenschldssern (3), wobei das Hauptschloss (2) und das
Nebenschloss (3) jeweils eine Falle (4, 10) aufweisen,
die von einer vorgeschlossenen Fallenfunktionsstellung
in eine rickgeschlossene Stellung sowohl gemeinsam mit
einer Treibstangenverlagerung in eine Offnungsstellung
zurlickziehbar als auch je flr sich zurlckdriickbar sind,
wobei zumindest die Falle (10) des Nebenschlosses derart
mit der Treibstange (9) getriebegekoppelt ist, dass die
in eine Sperrstellung verlagerte Treibstange (9) die
Falle (10) Uber die Fallenfunktionsstellung hinaus
vorschlieRt (sic), wobei die Falle (10) des
Nebenschlosses (3) mit einer
Schragschlitz/Zapfensteuerung (50, 53) an die
Treibstange (9) getriebegekoppelt ist, wobei sich eine
Schragschlitzwandung (50') einendseitig in einen
Anschlag (51) mit gegeniiberliegendem Ausweichraum (52)
fir den Zapfen (53) bei der Fallen-

Rickschliessverlagerung fortsetzt, (Bemerkung der Kammer:

entspricht dem urspriinglich eingereichten Anspruch 1)

dadurch gekennzeichnet, dass

das Hauptschloss (2) ein Zahnradgetriebeschloss mit
Wechselbetatigung ist und der Wechselantrieb zum Rickzug
der Falle (4, 10) des Nebenschlosses Uber die
Treibstangenverlagerung erfolgt, wobei der Wechselhebel
(27) auch bei Drickernussbetdtigung mitgeschleppt wird
und mit einer Stosskante (29) eine Schulter (30) der

Treibstange (9) beaufschlagt."
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Der Antrag auf eine mlndliche Verhandlung wurde mit
Schreiben vom 24. Mai 2006 von der Anmelderin

zurlckgenommen.

Die angesetzte mindliche Verhandlung hat dennoch am
29. Mai 2006 ohne Beteiligung der Anmelderin

stattgefunden.

Die Antrage der Beschwerdeflihrerin (Anmelderin) lauten

wie folgt:

a) die Entscheidung aufzuheben und ein Patent gemdf dem

Haupt- oder Hilfsantrag mit folgenden Unterlagen zu

erteilen:
i) Hauptantrag:
e Ansprlche: 1 bis 11 gemaR der Eingabe vom

23. August 2000, eingegangen am
25. August 2000,

e Beschreibung: Seiten 1 bis 3 gemaf? der Eingabe wvom
23. August 2000, eingegangen am
25. August 2000, und Seite 5, ab
Zeile 11, bis Seite 14 wie
urspringlich eingereicht,

e Figuren: 1 bis 13 wie ursprlinglich

eingereicht;
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ii) Hilfsantrag:

e Ansprlche: 1 bis 10 gemadf der Eingabe per Fax

vom 15. Mai 2006

e Beschreibung: Seiten 1 bis 3 gemdf der Eingabe per
Fax vom 15. Mai 2006 und Seite 5, ab
Zeile 11, bis Seite 14 wie
ursprlinglich eingereicht,

e Figuren: 1 bis 13 wie ursprlinglich

eingereicht;

b) die RUckzahlung der entrichteten Beschwerdegeblhr.

Zur StlUtzung ihrer Antradge tragt die Beschwerdefihrerin

im wesentlichen folgendes vor:

Der Anspruch 1 gemdf Hauptantrag habe nicht als Anderung
(Weglassen seines Kennzeichens) des urspringlich
eingereichten Anspruchs 1 zu gelten, vielmehr entspreche
er inhaltlich einem urspringlich nebengeordneten
unabhangigen Anspruch auf der Basis der eingereichten
Ansprliche 8 und 9. Der urspringliche Anspruch 8 sei
aufgrund der durch den Begriff "oder insbesondere
danach" in Form eines unabhadngigen Anspruchs mit
lediglich bevorzugt angegebener RlUckbeziehung auf

Anspruch 1 eingereicht worden.

Somit koénne der geanderte Anspruch 1 gemadfd Hauptantrag
keine unzulassige Erweiterung durch Streichen von
wesentlichen Merkmalen des ursprlinglichen Anspruchs 1

darstellen.

Der Anspruch 1 gemadfs Hilfsantrag beruhe auf der

Kombination der urspringlich eingereichten Anspriiche 1,
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8 und 9, so dass die Erfordernisse der Regel 86 (4) EPU

erfiillt seien.

Die RUckerstattung der Beschwerdegebihr sei durch einen
wesentlichen Verfahrensmangel begrindet, da die
Prifungsabteilung weder im Prifungsverfahren noch in der
Begriindung der angefochtenen Entscheidung sich mit der
Tatsache auseinander gesetzt habe, dass, wie von der
Anmelderin im Verfahren erwidert wurde, der Anspruch 1
gemaf? Hauptantrag auf einem bereits schon urspringlich
eingereichten unabhangigen Anspruch (Anspruch 8 oder 9)

beruhe.

Entscheidungsgrinde

1164.D

Die Beschwerde ist zuldssig.

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPU

Die Frage der Art der vorgenommenen Anderungen ist bei
jeder PriUfung nach den Vorschriften des Artikels 123 (2)
EPU von grdRter Bedeutung, da sie die Vorgehensweise und
Kriterien zur Prifung der Zuldssigkeit der Anderungen
bestimmt. So ist z.B. bei einem reinen Weglassen von
Merkmalen in einem Anspruch der sogenannte "test of
essentiality" und bei Hinzufligen von Merkmalen der

Neuheitstest anzuwenden.

In der angefochtenen Entscheidung hat die
Priifungsabteilung den VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU
damit begrlindet, dass der Anspruch 1 gema&f Hauptantrag
lediglich ein Abandern des urspringlich eingereichten

Anspruchs 1 darstelle, wobei die Art der Anderungen als
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das Weglassen von wesentlichen Merkmalen, namlich des
Kennzeichens des Anspruchs, gesehen wurde, und dass
diese Anderungen des urspriinglich eingereichten
Anspruchs 1 bei Anwendung des "test of essentiality"

unzuldssig seien.

Die Kammer kann sich der Analyse und der daraus
resultierenden Schlussfolgerung der PriUfungsabteilung

aus folgenden Griinden nicht anschliefen.

Wenn es ausschliefflich um einen Vergleich zwischen dem
ursprlinglichen Anspruch 1 und dem gednderten Anspruch 1
ginge, ware die angefochtene Entscheidung

nachvollziehbar. Allerdings wird eine derartige Analyse

dem Sachverhalt nicht gerecht.

Spatestens bei der Erwiderung zum Prufungsbescheid der
Anmelderin mit Schreiben vom 2. September 2003 hatte die
Prifungsabteilung zur Kenntnis nehmen missen, dass der
ihr vorliegende neue Anspruch 1 (entspricht dem
Anspruch 1 des geltenden Hauptantrags) nicht auf einer
reinen Anderung des urspriinglichen Anspruchs 1, sondern
auf einem Ersetzen oder Austausch dieses Anspruchs durch
einen urspringlich nebengeordneten Anspruch, namlich

Anspruch 8 in Verbindung mit Anspruch 9, beruhte.

Die PrUfungsabteilung hatte sich mit der im Punkt 2.1
oben angesprochenen Frage der Art und des Umfangs der
vorgenommenen Anderungen, bzw. mit den Argumenten der
Anmelderin auseinander setzen missen, zumal auch die
Rechercheabteilung bereits im Ergdnzungsblatt C auf eine

Mehrzahl von unabhangigen Ansprichen hingewiesen hatte.
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Die in der angefochtenen Entscheidung gezogene
Schlussfolgerung, dass das Weglassen der urspringlich im
Anspruch 1 vorhandenen kennzeichnenden Merkmale eine
unzuldssige Erweiterung im Sinne von Artikel 123 (2) EPU
darstelle, ist in der Begrlndung zumindest unvollstandig

und somit fehlerhaft im Ergebnis.

Die Kammer schlief3t sich der Argumentation der
Beschwerdefiihrerin an, dass sich eine Grundlage fUr die
Offenbarung des Anspruchs 1 gemdfs Hauptantrag in den
ursprlinglich eingereichten unabhdngigen Ansprichen 8 und

9 findet.

Das Kennzeichen des Anspruchs 1 gemafd Hauptantrag
beinhaltet die Kombination der kennzeichnenden Merkmale
der urspruinglich eingereichten Anspriiche 8 und 9, welche

folgenden Wortlaut aufweisen:

"8. Treibstangenverschluss nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprlche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hauptschloss (2) ein
Zahnradgetriebeschloss mit Wechselbetadtigung ist, wobei
der Wechselantrieb Uber die Treibstangenverlagerung
erfolgt."

"9. Treibstangenverschluss nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprlche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wechselhebel (27) bei
Drickernussbetatigung mitgeschleppt wird und mit einer
Stosskante (29) eine Schulter (30) der Treibstange (9)

beaufschlagt."

Aus der Formulierung "oder insbesondere danach" ist
eindeutig ersichtlich, dass der urspringliche Anspruch 8

auch als unabhangiger Anspruch angesehen werden sollte,
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wobel Anspruch 9 als auch von einem der vorhergehenden
Anspriche abhangig und damit auch von Anspruch 8

abhidngig sein konnte.

Es ware noch zu prlUfen, ob der Gegenstand des geanderten
Anspruchs 1 in der vorliegenden Form urspringlich
offenbart war und insbesondere ob das Hinzufligen von
zusadtzlichen Merkmalen, die bereits im Oberbegriff des
ursprlinglichen Anspruchs 1 vorhanden waren, zu dem auf
den einzigen Begriff "Treibstangenverschluss"
reduzierten Oberbegriff des urspringlich eingereichten

Anspruchs 8 zuldssig war.

Dieser Punkt kann jedoch offen bleiben, da unabhdngig
von einem etwaigen Ergebnis diesbezliglich dem
Hauptantrag bereits aus folgenden Grlinden nicht

stattgegeben werden kann.

Hauptantrag - Regel 86 (4) EPU

Die Sachlage des vorliegenden Falles fihrt die Kammer
dazu, im Rahmen der Zustandigkeit der PrlUfungsabteilung
nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPU tatig zu werden, da
folgende wesentliche Aspekte noch berlcksichtigt werden

miissen.

Die urspringlich eingereichten Anspriiche 2 bis 12, und
somit auch die Ansprliche 8 und 9, waren sowohl als
abhangige wie auch als unabhangige Ansprlche formuliert,
so dass neben der in Anspruch 1 definierten Erfindung
noch weitere Erfindungen bzw. Erfindungskombinationen

beansprucht waren.
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Dieser Sachverhalt wurde auch, wie bereits erwdhnt, von
der Rechercheabteilung im Erganzungsblatt C des
Recherchenberichts ("unvollstandige Recherche")
dargestellt, wobei die Ansprliche 2 bis 12 aufgrund
mangelnder Klarheit ihres Wortlauts als unabhéngige
Anspriche ausschliefflich in Abhangigkeit wvon Anspruch 1

recherchiert wurden.

Daraus ergibt sich, dass der Gegenstand des vorliegenden
Anspruchs 1 gemdfs Hauptantrag nicht recherchiert werden

konnte und auch nicht recherchiert wurde.

Wie bereits die Beschwerdefihrerin selbst in ihrer
Beschwerdebegriindung auf Seite 4, Absatz d., erklart,
betrifft der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1
eine zweite Erfindung, welche sich auf den
Wechselantrieb innerhalb des Hauptschlosses bezieht,
wahrend die Erfindung des ursprlinglich eingereichten
Anspruchs 1 eine besondere Ausgestaltung des

Nebenschlosses betraf.

Demzufolge haben diese Erfindungen gegeniber dem im
Oberbegriff anerkannten Stand der Technik ganz
offensichtlich kein gemeinsames unterscheidendes Merkmal,
so dass sie nicht auf einem einheitlichen

Erfindungsgedanken beruhen.

Die Erfordernisse der Regel 86 (4) EPU sind durch die
geanderten Unterlagen des Antrags auf Erteilung deshalb
nicht erftllt, weil die vorliegend beanspruchte
Erfindung weder recherchiert wurde noch mit der
Erfindung gemaff Anspruch 1 wie urspringlich eingereicht
durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee

verbunden ist.
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Dem Hauptantrag wird somit nicht stattgegeben.

Hilfsantrag

Die Unterlagen und insbesondere der Anspruchssatz gemaf
dem Hilfsantrag erfillen die Erfordernisse der
Regel 86 (4) EPU. Fiir die Priifung der weiteren
Vorschriften des EPU in dieser Angelegenheit entscheidet
die Kammer, nicht an Stelle der Prlufungsabteilung tatig

zu werden (Artikel 111 (1) EPU).

Riickerstattung der Beschwerdegeblhr

Laut standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann
eine falsche Begriindung oder eine fehlerhafte
Beurteilung der beanspruchten Erfindung allein keinen
Verfahrensmangel darstellen, siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, Seiten 632
und 633.

Was die Begrlindungspflicht betrifft, ist folgendes
anzumerken. Es ist zwar richtig, dass in der strittigen
Entscheidung (siehe Seite 3, Absatz 3) ausschliefflich
auf das Streichen des Kennzeichens des ursprlinglich
eingereichten Anspruchs 1, ohne detaillierte
Auseinandersetzung mit den Argumenten der
Patentanmelderin Uber die Kombination der urspringlichen
Ansprliiche 8 und 9 als Basis des geadnderten Anspruchs 1

eingegangen wird.

Dennoch besteht im vorliegenden Fall kein VerstoR gegen
die Begriindungspflicht nach Regel 68 (2) EPU, da die

Entscheidung eine Begrindung, wenn auch mdéglicherweise
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mangelhaft und/oder basierend auf einer falschen
Beurteilung der vorgenommen Anderungen der neu

beanspruchten Erfindung, enthalt.

Es besteht auch keine Verletzung des rechtlichen Gehors
nach Artikel 113 (1) EPU. Die Prifungsabteilung hat in
einem Erstbescheid Einwadnde hinsichtlich Artikel 123 (2)
EPU erhoben und auch begrindet, die sie auch spater in
der angefochtenen Entscheidung wiedergegeben hat. Hierzu
ist der Anmelderin die Mdoglichkeit einer Stellungnahme
eingeraumt worden. Auch ist aus der Wiedergabe der
Argumente der Anmelderin im Punkt 4 der
Entscheidungsbegrindung erkennbar, dass die
Prifungsabteilung diese Argumente zumindest zur Kenntnis
genommen hat. Somit kann kein Verstofs gegen die

Vorschrift Uber rechtliches Gehdr bestehen.

Die Kammer ist daher derzeit der Auffassung, dass kein
wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPU,
erstem Satz, vorliegt, der eine Rickzahlung der

Beschwerdegeblhr begriinden kdnnte.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Priufungsverfahrens

auf der Grundlage des Hilfsantrags an die erste Instanz

zurlckverwiesen.

3. Der Antrag auf Rlckerstattung der Beschwerdegeblhr wird
zurlckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

A. Counillon U. Krause
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