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Sachverhalt und Antrãge 

Die unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 
23. September 1983 am 20. September 1984 eiyigereichte 
europäische Patentanineldung Nr. 84 111 256.8 wurde auf 
einen Antrag der Anmelderin auf Entscheidung nach Lage der 
Akten durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 
29. Màrz 1988 zuruckgewiesen. Diese Entscheidung wurde 
damit begründet, daB der Gegenstand der Anmeldung nach 
Lage der Akten nicht patentfàhig sei, well er aus den in 
einem Bescheid vom 24. August 1987 angegebenen Gründen 
nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. 

Die Entscheidung wurde von der Anmelderin am 26. Mai 1988 
unter Zahiung der entsprechenden Gebühr mit der Beschwerde 
angefochten. Es wurde die Aufhebung der Entscheidung und 
die Erteilung eines Patents beantragt. Eine Beschwerde-
begründung reichte die Beschwerdeführerin - zusammen mit 
einem neuen Anspruch 1 - am 27. Juli 1988 em. Daraufhin 
wurde die Sache der Beschwerdekammer vorgelegt. 

Auf eine Nitteilung geinäl3 Art. 11 (2) der Verfahrens-
ordnung der Beschwerdekamrnern reichte die Beschwerde- 
führerin am 9. November 1989 einen erneut geänderten 
Anspruch 1 und am 20. November 1989 eine Ergänzung der 
Beschwerdebegrundung em. 

In einer mündlichen Verhandlung, die am 14. Dezember 1989 
auf einen Hilfsantrag der Beschwerdeführerin stattfand, 
wiederholte die Beschwerdeführerin ihren Antrag, die 
angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf 
der Grundlage des Anspruchs 1 vom 9. November 1989 und im 
ubrigen der ursprunglichen Unterlagen zu erteilen. 

Auf Befragen durch die Kaminer erklàrte sie zuin bisherigen 
Verfahren folgendes: 
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Wàhrend des Prüfungsverfahrens vor der ersten Instanz habe 
eine Unsicherheit über die Bedeutung der Erfindung 
bestanden. Der Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten 
beruhe auf einer zeitweiligen Unterschätzung dieser 
Bedeutung. Erst nach ErlaB der angefochtenen Entscheidung 
wurde diese Fehleinschãtzung ausgeräumt. Die Annielderin 
habe deshaib Beschwerde eingelegt, uni die Môglichkeit, die 
Erfindung doch noch patentiert zu erhalten, nicht zu 
verlieren. 

EntscheidungsgrUnde: 

Auch wenn ein Anmelder, weicher einen für ihn ungünstigen 
Bescheid, wie mm vorliegenden Fall, mit einem Antrag auf 
Entscheidung nach Lage der Akten beantwortet, 
norinalerweise mimer mit der Zurückweisung dr Anmeldung 
rechnen inuB, kann aus deni Antrag kein irgendwie gearteter 
Verzicht auf seine Rechte als Antragsteller für eine 
Patenterteilung hergeleitet werden. Er ist laher durch 
eine entsprechende Zurückweisungsentscheidung beschwert ii 
Sinne des Artikels 107 EPU und deshalb beschwerde-
berechtigt. 

Da die Beschwerde auch ii übrigen den Artikein 106 bis 108 
sowie Regel 64 EP!J entspricht, ist sie zulässig. 

un vorliegenden Fall war der Antrag auf Entscheidung nach 
Lage der Akten die erste und einzige tIAntwo...t  der 
Aninelderin auf den für sie ungünstigen Bescieid der 
Prufungsabteilung. Erst ii Beschwerdeverfahren hat sie 
sachlich Stellung zu diesexn Bescheid genoutmen sowie ihr 
Patentbegehren geändert. 

In einem soichen Fall ist die Angelegenheit normalerweise 
ohne irgendeine sachliche Prüfung durch die Beschwerde- 
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kaimner gemãB Artikel 111 (1) EPU zur weiteren Entscheidung 

an die erste Instanz zurückzuverweisen. Dies ergibt sich 

besonders aus der Notwendigkeit, eine Umgehung der ersten 

Instanz zu verhindern und das im EPU vorgesehene zweit-

instanzliche Verfahren zu gewährleisten. 

Die tJinstände des vorliegenden Falls bieten keinen Anlal3, 

von diesem Prinzip abzuweichen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung genäB Artikel ill 

(1) EPU an die Prufungsabteilung zurückverwiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 
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