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Sachverhalt und Anträge 

Im Verfahren der am 28. Oktober 1982 eingereichten europäi-

schen Patentanmeldung 82 10 99 66.0 erging nach zwei PrU-

fungsbescheiden und zwei RUcksprachen am 23. Oktober 1984 

die AnkUndigung der Mitteilung gemäl3 Rege]. 51(4) EPU. Die 

Anmelderin teilte darauthin mit, daB die Benennung von 

Luxemburg gestrichen werden solite. 

M 17. Januar 1985 wurde der Anmelderin die Mitteilung gemi3 

Regel 51(4) und (5) EPO zugestelit, mit der mitgeteilt wur-

de, daB die PrUfungsabteilung beabsichtige, ein europisches 

Patent mit den nher bezeichneten Unterlagen zu erteilen. 

Mit Schreiben vom 28. Januar 1985 erklärte die Anmelderin, 

daB sie mit der Erteilung des Patents in der mitgeteilten 
Fassung insofern nicht einverstanden sei, ala noch ein ge-

trennter Satz von PatentansprUchen für den Vertragsstaat 

österreich berUcksichtigt werden solle. Die Anspruchsfassung 

für die Ubrigen Vertragsstaaten werde nicht gendert. 

Die mit der Mitteilung nach Regel 51(4) EPU mitgeteilten 16 

Ansprüche umfassen 10 Ansprüche, die sich auf No-Mix-Kieb-

stoffsysteme beziehen, 5 AnsprUche für Herstellungsverfahren 

und einen Verwendungsanspruch. 

Der für 6sterreich eingereichte Anspruchssatz unifaBt eben- 

falls 16 AnsprUche. Er unterscheidet sich von dem nach Regel 

51(4) EPU mitgeteilten Anspruchssatz nur dadurch, daB die 

StoffansprUche in VerfahrensansprUche umgewandelt sind. Im 

Ubrigen sind sie wortgleich. 

Mit Schreiben vom 15. April 1985 reichte die Anmelderin 

tibersetzungen der PatentansprUche in die engliache und 
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2 	T 166/86 

französische Sprache ein und entrichtete die Erteilungs- und 

Dr .  uckkostengebUhr. 

Mit Bescheid vom 26. April 1985 teilte die PrUfungsab-

teilung mit, da3 das Einreichen von PatentansprUchen für 

das Land österreich als verspätet befunden werde. Der 

Antrag vom 28. Januar 1985 solle daher zurUckgezogen 

werden. 

Die Anmelderin beantragte daraufhin zur Erlangung einer 

beschwerdefhigeri Entscheidung mit Schreiben vom 5. Oktober 

1985, die PrUfungsabteilung mbge die mit Schreiben vom 28. 

Januar 1985 eingereichten PatentansprUche 1 - 16 für den 

Vertragsstaat bsterreich als rechtzeitig eingereicht an-
erkennen. 

Durch Entscheidung vom 14. Februar 1986 wies die PrUfungs-

abteilung die europäische Patentanmeldung zurUck. Zur Be-

gründung hat sie ausgefUhrt, daB sie in AusUbung ihres Er-

messens gemäf3 Regel 86(3) EPU alle Eingaben als unzulässig 

erachte, die nach ErlaB der Mitteilung gemB Regel 51(4) 

EPU eingereicht wUrden und die eine Fortsetzung der Sach-

prUfung nach sich gezogen hätten. Da die Anmelderin mit 

ihrer Eingabe vom 5. Oktober 1985 den Antrag auf Erteilung 

im Umfang der Mitteilung der Regel 51(4) EPU zurUckgenomnien 

habe, k6nne die Anrneldung nur zurUckgewiesen werden. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde vom 

11. April 1986. Zur BegrUndung hat die Anmelderin vorgetra-

gen, daB es nach ihrer Kenntnis bisher mbglich gewesen sei, 

einen geänderten Anspruchssatz für den Vertragsstaat Oster-

reich auch noch nach der Zustellung der Mitteilung nach 

Regel 51(4) EPU einzureichen. Eine Xnderung dieser Praxis 

sei ihr nicht bekannt, so daB sie durch die angefochtene 

Entscheidung Uberrascht sei. Sie beantragt, die Aufhebung 
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der angefochtenen Entscheidung, hilfsweise eine Mitteilung 

gemäl3 Regel 51(4) EPU mit den gleichen Unterlagen wie in 

der Mitteilung vom 17. Januar 1985 zu erla8sen. 

Entscheidungsgrtlnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 - 108 und Regel 64 

EPU und ist daher zu].ässig. 

Die PrUfungsabteilung hat die Patentanmeldung zurUckgewiesen, 

weil entgegen Art. 97(2) a EPfJ die Anmelderin mit der 

Fassung, in der die PrUfungsabteilung das europische Patent 

zu erteilen beabsichtigte, nicht einverstanden war. Dieses 

mangeinde Einverstndnis, das die Anmelderin mit Schriftsatz 

vom 28. Januar 1985 ausdrUcklich erklärte, bezog sich nicht 

auf den sachlichen Inhalt der für die Erteilung vorgesehenen 

Unterlagen, sondern lediglich auf die von der Anmelderin 

beantragte Zulassung eines getrennten Anspruchssatzes für 

österreich. 

Die Frage, ob die PrUfungsabteilung die europische Anmeldung 

zu Recht zurUckgewiesen hat, hngt somit von der Frage ab, ob 

sie den für den Vertragsstaat österreich eingereichten An-

spruchssatz noch hätte berUcksichtigen mUssen oder nicht. 

Wie die Anmelderin selbst einräumt, ist der Anspruchssatz für 

den Vertragsstaat österreich erst in einem sehr spten Ver-

fahrensstadium eingereicht worden, nm1ich nach Zustellung 

der Mitteilung nach Regel 51(4) EPU. 

S. Nach den Prüfungsrichtlinien Teil C-VI 4.8 erBffnet die Mit-

teilung nach Regel 51(4) EPfJ nicht die MBg]ichkeit, die Er-

gebnisse des bisherigen Verfahrens wieder in Frage zu stel-

len. Dem vermag die Kanuner im Grundsatz zuzustimmen, denn es 
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4 	 T 166/86 

ist nicht Sinn der Mitteilung nach Regel 51(4) EPIJ, dern An-
melder eine weitere Frist für Anderungen seiner Anxneldung 
einzurumen. Diesern Zweck dienen vielmehr die PrUfungsbe-
scheide und die mUndlichen Verhandlungen. Im vorliegenden 

Verfahren sind zwei PrUfungsbescheide ergangen und zwei RUck-

sprachen durchgefUhrt worden, mit denen die gewhrbare Fas-
sung der europäischen Patentanrneldung ausführlich erarbeitet 

wurde. Daher vertritt die Kammer die Auffassung, dal3 nach der 
Zustellung der Mitteilung nach Regel 51(4) EPtJ in der Regel 
nur solche Xnderungen zugelassen werden soilten, die sich. irn 
Rahmen von Berichtigungen halten, die nach Regel 88 EPfJ immer 
mbglich sind, oder die ersichtlich Verbesserungen der tinter-

lagen zurn Inhalt haben, wie z. B. die Beseitigung von Unstim- 

• 

	

	 migkeiten oder von WidersprUchen (vgl. die Entscheidung der 
Karnmer 3.2.1 vorn 30. Juli 1986 T 171/85). 

Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht urn eine Xriderung 
der erteilungsreifen Unterlagen für die benannten Vertrags-

staaten aul3er österreich, sondern urn die Zulassung eines 
nachträglich eingereichten getrennten Anspruchssatzes für den 

Vertragsstaat österreich. NatUrlich handelt es sich auch hier 

urn eine Anspruchsänderung, da für den Vertragsstaat öster-
reich statt der StoffansprUche VerfahrensansprUche forrnuliert 
werden. Daraus leiten die PrUfungsrichtlinien her, daB die 

Vorlage eines gesonderten Anspruchssatzes für einen benannten 

Vertragsstaat in dieser Phase nicht mehr zuzulassen sei. 

Dieser Auffassung vermag die Kammer in dieser Ailgemeinheit 

nicht zuzustimmen. Nach Regel 86(3) EPfJ kbnnen weitere An-
derungen und darnit auch die Vorlage eines gesonderten An-

spruchssatzes für einen Vertragsstaat nur mit Zustirnmung der 
PrUfungsabteilung vorgenommen werden (vgl. Rechtsauskunft Nr. 

4/80 AB1. 1980 S. 48). Die PrUfungsabteilung hat die Ent-

scheidung Uber ihre Zustimmung zur beantragten Anderung nach 

pflichtgernäl3ern Ermessen zu treffen. Dabei hat sie insbesonde- 
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re das Interesse des kites an einer zUgigen Eriedigung der 

Verfahren gegen das Interesse des Anmelders, ein rechtbestän-

diges Patent in alien Vertragsstaaten zu erhalten, abzuwägen. 

Die PrUfungsabteilung wird ihre Zustimmung zu einer Xnderung 

dann nicht versagen dUrfen, wenn der Anmelder aus triftigen 

GrUnden erst so spat in der Lage war, die Xnderung zu bean-

tragen oder wenn die beantragte Xnderung für ihn ersichtlich 

wesentlich ist und ihre Beriicksichtigung keine nennenswerte 

Verzögerung des Erteiiungsverfahrens zur Folge hat. Die 

letztere Voraussetzung iiegt nach Auffassung der Kamzner hier 

vor. Die beantragte Anderung ist für den Anmelder ersichtlich 

von Bedeutung, weil er sonst für den Vertragsstaat 6sterreich 

ein angreifbares Schutzrecht bekäme, und die Berücksichtigung 

der beantragten Xnderung fUhrt zwar zu einer Verfahrensver-

zbgerung, die aber angesichts der Bedeutung der Xnderung für 

den Anmeider nicht ins Gewicht fällt. Im vorliegenden Fall 

sind nm1ich lediglich die StoffansprUche in Verfahrensan-

sprUche umgewandelt worden, während sie sich sonst inhaitlich 

voilkommen decken. 

8. Im Ubrigen wird die PrUfungsabteiiung auch noch die Verein-

barkeit des geltenden Anspruchs 16 mit Art 52 (4) EPfJ und mit 

der Entscheidung der Grol3en Beschwerdekammer vom 

05. Dezember 1984 (AB1 1985, 60) zu prUfen haben. Auf die 

Bedenken gegen die Patenterteilung für diesen Anspruch hat 

die Arime].derin selbst in ihrem Schriftsatz vom 05. Juli 1985 

zutreffend hingewiesen. Die Notwendigkeit dieser unumgang-

lichen PrUfung hat zur Folge, daB die BerUcksichtigung des 

nachgereichten Anspruchssatzes für 6sterreich zu keiner 

zusätziichen Verz6gerung des Erteilungsverfahrens fUhrt. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Grflnden 

wird entachieden: 

Die Entscheidung Uber die ZurUckweisung der europäischen Pa-
tentanmeldung vom 14. Februar 1986 wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens (BerUcksichti-

gung des gesonderten Anspruchssatzes fUr 6sterreich und 

PrUfung des geltenden Anspruchs 16) an die PrUfungsabteilung 

zurUckverwieseri. 

Der Geschäftsstellenbeantte: 	 Der Vorsitzende: 

JXAI~; 

-k, Z 040. 4 
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