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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

III.

00444

Die unter Inanspruchnahme einer Prioritat vom

23. September 1983 am 20. September 1984 eingereichte
europaische Patentanmeldung Nr. 84 111 256.8 wurde auf
einen Antrag der Anmelderin auf Entscheidung nach Lage der
Akten durch eine Entscheidung der Prufungsabteilung vom
29. Marz 1988 zuruckgewiesen. Diese Entscheidung wurde
damit begriundet, daB der Gegenstand der Anmeldung nach
Lage der Akten nicht patentfahig sei, weil er aus den in
einem Bescheid vom 24. August 1987 angegebenen Grinden
nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.

Die Entscheidung wurde von der Anmelderin am 26. Mai 1988
unter Zahlung der entsprechenden Gebuihr mit der Beschwerde
angefochten. Es wurde die Aufhebung der Entscheidung und
die Erteilung eines Patents beantragt. Eine Beschwerde-
begrundung reichte die Beschwerdefuhrerin - zusammen mit
einem neuen Anspruch 1 - am 27. Juli 1988 ein. Daraufhin

wurde die Sache der Beschwerdekammer vorgelegt.

Auf eine Mitteilung gemdB Art. 11 (2) der Verfahrens-

- ordnung der Beschwerdekammern reichte die Beschwerde-

filhrerin am 9. November 1989 einen erneut geanderten
Anspruch 1 und am 20. November 1989 eine Erganzung der

Beschwerdebegrundung ein.

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

Auf Befragen durch die Kammer erklarte sie zum bisherigen

Verfahren folgendes:
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Wahrend des Prufungsverfahrens vor der ersten Instanz habe
eine Unsicherheit uber die Bedeutung der Erfindung
bestanden. Der Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten
beruhe auf einer zeitweiligen Unterschatzung dieser
Bedeutung. Erst nach Erlaf der angefochtenen Entscheidung
wurde diese Fehleinschatzung ausgeraumt. Die Anmelderin
habe deshalb Beschwerde eingelegt, um die Moglichkeit, die
Erfindung doch noch patentiert zu erhalten, nicht zu

verlieren.

Entscheidungsgrinde:

1.

00381

Auch wenn ein Anmelder, welcher einen fur ihn ungunstigen
Bescheid, wie im vorliegenden Fall, mit einem Antrag auf
Entscheidung nach Lage der Akten beantwortet,
normalerweise immer mit der Zurickweisung der Anmeldung
rechnen muB, kann aus dem Antrag kein irgendwie gearteter
Verzicht auf seine Rechte als Antragsteller fir eine
Patenterteilung hergeleitet werden. Er ist 1aher durch
eine entsprechende Zuruckweisungsentscheidung beschwert im
Sinne des Artikels 107 EPU und deshalb beschwerde-
berechtigt.

Da die Beschwerde auch im idbrigen den Artikeln 106 bis 108
sowie Regel 64 EPU entspricht, ist sie zulassig.

Im vorliegenden Fall war der Antrag auf Entscheidung nach
Lage der Akten die erste und einzige "Antwort" der
Anmelderin auf den fur sie ungunstigen Bescheid der
Prufungsabteilung. Erst im Beschwerdeverfahren hat sie
sachlich Stellung zu diesem Bescheid genommen sowie ihr
Patentbegehren geandert.

In einem solchen Fall ist die Angelegenheit normalerweise
ohne irgendeine sachliche Prufung durch die Beschwerde-
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kammer gemafl Artikel 111 (1) EPU zur weiteren Entscheidung
an die erste Instanz zurickzuverweisen. Dies ergibt sich
besonders aus der Notwendigkeit, eine Umgehung der ersten
Instanz zu verhindern und das im EPU vorgesehene zweit-
instanzliche Verfahren zu gewahrleisten.
Die Umstande des vorliegenden Falls bieten keinen AnlaR,
von diesem Prinzip abzuweichen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung gemaB Artikel 111
(1) EPU an die Prifungsabteilung zuriuckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

S. Fabiani P.K.J. van den Berg
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