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Sachverhalt und Antridge

Die am 21. Januar 1982 mit deutscher Prioritdt vom

21. Januar 1981 eingereichte europdische Patentanmeldung
82 100 414.0 (Publikations-Nr. 56 658) wurde von der
Priifungsabteilung 020 durch Entscheidung vom 9. Mai 1986
zuriickgewiesen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung lagen der
Priifungsabteilung als geltende Anspruchsfassung die am
7. November 1985 eingegangenen vier Anspriiche vor, deren
erster folgendermafBen lautete:

“Verfahren zur Veradnderung von Mikrostrukturen in poly-
dispersen, wadBSrigen Systemen, in denen die Inhaltsstoffe
in LSsung vorliegen, mit Hilfe von an sich bekannten
Trennverfahren, dadurch gekennzeichnet, daB8 mehrere
systematische Konzentrierbehandlungen durchgefiihrt werden,
wobei zundchst ein Konzentrat hergestellt wird und dieses
teilweise wieder mit Ausgangsfliissigkeit vermischt wird,
und die erhaltene Mischung einer oder mehreren weiteren
Trennbehandlungen unterzogen wird."

Die Zuriickweisung erfolgte auf Grund von Art. 97 in
Verbindung mit Regel 86 (3) EPU, weil die Anmelderin trotz
einer Ankiindigung der Priifungsabteilung im Bescheid vom

6. Mai 1985 (Seite 3, Absatz 1), eine weitere Abdnderung
des Anspruchs nicht mehr zuzulassen, dennoch einen solchen
vorgelegt habe, noch dazu unter radikaler Abdnderung des
vorher geltenden Anspruches, wobei vorher geriigte und
beseitigte Mingel wieder eingefiihrt worden seien (Ent-
scheidung, Seite 6, Absatz 3, und Seite 7).

Daher sei es nicht mehr darauf angekommen, ob die

Argumente der Anmelderin hinsichtlich Art. 56 EPU
durchgreifen oder nicht, da sie auf einen nach R. 86 (3)
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EPU nicht zugelassenen Gegenstand gerichtet gewesen

seien.

III. Gegen diese Entscheidung ha£ die Anmelderin am 11. Juli
1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen
Gebiihr Beschwerde eingelegt und diese am 31. Juli 1986
begriindet. Sie macht sinngemi8 geltend, daB mit der
Eingabe vom 7. November 1985 - wie aus den eingehenden

Erlduterungen zu Anspruch 1 in der Fassung vom 16. August

1984 ersichtlich - absichtsgemdB kein neuer Anspruch 1,

sondern lediglich den Forderungen der Priifungsabteilung
entsprechende neue Anspriiche 2 bis 4 (hervorgegangen aus
den friitheren Anspriichen 2 bis 6 durch die verlangte
Streichung der Anspriiche 2 und 6 sowie entsprechende
Umnumerierung der iibrigen Anspriiche) vorgelegt werden
sollten. Rein versehentlich sei zusammen mit den neuen
Anspriichen 2 bis 4 auch Anspruch 1 in der Fassung vom

28. Mai 1983 nochmals eingereicht worden. Es gelte jedoch
weiterhin Anspruch 1 in der Fassung vom 16. Auguét 1984,
wie folgt:

"Verfahren zur Vereinheitlichung der Struktur der
EiweiBstoffe von Milch, dadurch gekennzeichnet, da man

a) eine Teilmenge der Milch durch Ultrafiltration auf
mindestens den eineinhalbfachen Wert der EiweiBbe-

standteile vorkonzentriert,

b) das erhaltene Vorkonzentrat mit der Restmenge der

Milch vermischt,
c) die erhaltene Mischung durch Ultrafiltration auf

mindestens den eineinhalbfachen Wert der EiweiB-

bestandteile konzentriert,
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4) aus dem erhaltenen Konzentrat einen Teil des Wassers
durch Vakuumverdampfung oder Umkehrosmose bei einer
Temperatur unter 65°C entzieht,

e) das erhaltene Konzentrat einer nochmaligen
Ultrafiltration unterwirft,

£) das erhaltene Konzentrat mit dem in der Stufe 4)
erhaltenen Wasser riickvermischt,

g) die in der Stufe f) erhaltene Mischung und das bei
den Ultrafiltrationen erhaltene Filtrat einer
getrennten Hitzebehandlung bei jeweils bis zu 85°C
unterwirft, und

h) die beiden Phasen der Stufe g) rlickvermischt.”

Auf Grund der oben erwdhnten Erl3uterungen in der Eingabe
vom 7. November 1985 hitte die Priifungsabteilung das vor-
gekommene Versehen ohne weiteres erkennen kdnnen, so dasB
die Zuriickweisung der Anmeldung auf einem Verfahrensfehler
beruhe. Sie beantragt daher, “der Beschwerde stattzugeben"
(d.h. sinngemdB, die angefochtene Entscheidung aufzuhe-
ben), die Beschwerdegebiihr zurlickzuzahlen und das Pri-
fungsverfahren auf der Grundlage des Anspruches 1 vom
16.8.84 und der Anspriiche 2 bis 4 vom 7.11.85 fortzu-

setzen.
Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde entspricht Art. 106 bis 108 sowie R. 64

EPU; sie ist daher zulidssig.

2. Die nunmehr zweifelsfrei geltenden Anspriiche 1 bis 4 in
der Fassung vom 16.8.84 bzw. 7.11.85 verletzen die Regel
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86 (3) EPU nicht. Da somit der einzige Zurilickweisungsgrund
ausgerdumt ist, ist die angefochtene Entscheidung aufzu-
heben; weil jedoch die Vorinstanz die Frage, ob die Anmel-
dung Art. 56 EPU entspricht, nicht entschieden, sondern
ausdriicklich offengelassen hat, muB die Sache zur Fort-
setzung des Verfahrens an die Vorinstanz zuriickverwiesen

werden.

Thren Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebiihr begriin-
det die Beschwerdefiihrerin mit einem Verfahrensmangel, der
darin bestanden habe, daB die Priifungsabteilung die Anmel-
dung zuriickgewiesen habe, obwohl sie "h&tte erkennen kon-
nen", daB es sich bei dem vermeintlichen VerstoB gegen

R. 86 (3) EPU um ein Versehen handelte.

Bei einem sorgfdltigen Studium der Eingabe vom.
7. November 1985 hdtte es der Prﬁfdngsabteilung nicht
entgehen diirfen, daB zwar entgegen ihrer Warnung, weitere

Enderungen des Anspruches nicht zuzulassen, ein neu formu-

lierter Anspruch eingereicht worden war, da8 aber die er-

liuternden Bemerkungen zum Patentanspruch 1 im Schriftsatz
vom 7. November 1985 in keiner Weise zu dem mit diesem
Schriftsatz eingereichten-Anspruch 1 paBten, weil die
Erliuterungen sich auf die Merkmale a) bis h) des An-
spruches 1 beziehen, die der gleichzeitig eingereichte
Anspruch 1 aber nicht enthdlt, wohl dagegen der bis dahin
geltende Anspruch. Auch die gleichzeitig eingereichten
Beweismittel, nimlich die elektronenmikroskopischen Auf-
nahmen, beziehen sich' ausdriicklich auf die einzelnen mit
Buchstaben gekennzeichneten Verfahrensschritte, die der
gleichzeitig eingereichte Anspruch 1 nicht enthdlt.
Zumindest diese auffillige Diskrepanz hdtte der Priifungs-
abteilung bei der zu fordernden sorgfdltigen Bearbeitung
nicht verborgen bleiben kdnnen. Bei Erkennen dieser auf-

filligen Diskrepanz wire es die Pflicht der Priifungsab-

ceo/ens



02598

5 T 266/86

teilung gewesen, sich in geeigneter Weise, z.B. durch
einen kurzen Telefonanruf, zu vergewissern, welcher
Anspruch 1 nun gelten solle, der im Schreiben vom

7. November 1985 und in den Beweismitteln in Bezug
genommene Anspruch 1 vom 16. August 1984 oder der nicht
erlduterte, aber dem Schreiben vom 7. November 1985 beige-
fiigte Anspruch 1. Eine solche Verfahrensweise hdtte einer
ordnungsgemdBen und angemessenen Sachbehandlung ent-
sprochen. Hatte die Priifungsabteilung sie angewandt, so
ware der ErlaB eines Zurickweisungsbeschlusses nicht in
Betracht gekommen, weil durch die Riickfrage das Versehen
der Vertreter der Anmelderin ohne weiteres klargestellt
worden wdre. Damit h#tte sich die Erhebung der Beschwerde
eriibrigt, und die Einzahlung der Beschwerdegebiihr ware
nicht erforderlich gewesen. Da somit ein wesentlicher Ver-
fahrensmangel gegeben ist, entspricht es der Billigkeit,
die Beschwerdegebiihr gemd8 Regel 67 EPU zuriickzuzahlen.

Aber selbst wenn die Priifungsabteilung die auffallige
Diskrepanz zwischen Inhalt des Schriftsatzes vom

7. November 1985 einerseits und der Fassung des einge-
reichten Anspruches 1 andererseits bei der Einreichung des
Schriftsatzes vom 7. November 1985 nicht bemerkt haben
sollte, so wurde sie darauf durch den Inhalt der Beschwer-
debegriindung ausfihrlich hingewiesen. Da die Beschwerde
den Grund fiir die Zuriickweisung der Anmeldung beseitigte,
hdtte die Priifungsabteilung der Beschwerde gem3asB8 Artikel
109 EP{i abhelfen miissen. Dabei hitte sie aus den unter 4.
angefilhrten Griinden die Riickzahlung der Beschwerdegebihr
gem3B Regel 67 EPU anordnen miissen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden
wird entschieden:
Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Sache wird an die Priifungsabteilung zur Fortsetzung
des Verfahrens auf der Grundlage folgender Unterlagen 2zu-
rickverwiesen:
- Anspruch 1 vom 16. August 1984,

- Anspriiche 2 bis 4 vom 7. November 1985,

Die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.

Der Geschidftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

A
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