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Sachverhalt und Antrage

II.

1871.D

Der Beschwerdefuhrer (Anmelder) hat gegen die
Entscheidung der Prufungsabteilung, mit der die
europadische Patentanmeldung Nr. 86 105 986.3 mit der
Verdffentlichungsnummer 0 250 604 zurickgewiesen wurde,

Beschwerde eingelegt.

Die Prufungsabteilung war zu der Auffassung gelangt, daf
die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPU zuridckzuweisen war,
weil der Beschwerdefuhrer die Erteilung aufgrund von
Unterlagen beantragt hatte, denen die Prufungsabteilung

gemaR Regel 86 (3) EPU nicht zugestimmt hat.

In der mindlichen Verhandlung vor der Prufungsabteilung
reichte der Beschwerdefuhrer einen unabhangigen
Anspruch 1 ein, mit dem die Prufungsabteilung die
Erteilung des Patents in Aussicht stellte, wobei eine
Frist zur Einreichung der noch fehlenden Unterlagen, wie
einer angepaften Beschreibung und gegebenenfalls
abhangiger Anspruche, gewd&hrt wurde.

Mit der Eingabe vom 14. Mai 1991, am 17. Mai 1991
eingegangen, reichte der Beschwerdefiuhrer neue Unterlagen
ein, worauf die Prufungsabteilung die Anmeldung mit der

Entscheidung vom 12. Juli 1991 zuruckwies.

In dem Abschnitt "Entscheidungsgrunde" der angefochtenen

Entscheidung wurde u.a. folgendes ausgefidhrt:

Der Anmelder habe mit der Eingabe vom 14. Mai 1991 einen
Anspruch 1 eingereicht, der nicht mit dem in der mund-
lichen Verhandlung vereinbarten Anspruch 1 ubereinstimme.
Zusatzlich sei ein Anspruch 14 aufgestellt worden, der
zwar auf Anspruch 1 ruckbezogen sei, bei dem aber
wesentliche Merkmale des Anspruchs 1 entfallen sollten.

Auf diese Weise solle offensichtlich eine Ausfuhrungs-



III.

Iv.

1871.D

- 2 - T 0907/91

variante, die in der mindlichen Verhandlung mit
Zustimmung des Anmelders ausdriucklich gestrichen worden

sei, doch noch beibehalten werden.

Der Anmelder habe keine berechtigten Grunde dafur
vorgetragen, daf in den mit ihm in der mindlichen
Verhandlung vereinbarten Unterlagen substantielle
Anderungen vorgenommen werden mafRten. Fur die
Prufungsabteilung sei auch nicht erkennbar, warum die
eingereichte Fassung von der in der Verhandlung

erarbeiteten Fassung abweichen sollte.

Der Beschwerdefuhrer beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und dem weiteren Verfahren die
mit Schriftsatz vom 14. Mai 1991, eingegangen am

17. Mai 1991, eingereichten Unterlagen zugrunde zu legen.
AufRerdem beantragt er, hilfsweise eine mundliche

Verhandlung durchzufudhren.

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verbrennungssystem fur Heiz- und Antriebszwecke mit
Rezirkulation der Verbrennungsgase, bestehend aus einer
zentral- symmetrisch aufgebauten Baugruppeneinheit
(Figuren 1 und 2) der Brennkammer (2) und einem Teil der
Brennkammer aufenliegend, radial angeordnete, in
Langsrichtung der Brennkammer- Baugrupppe verlaufenden
Rezirkulaticnskanale der Verbrennungsgase (26, 27, 29 und

30) dadurch gekennzeichnet, daf

diese Rezirkulationskandle und der Brennraum (Flammzone)
eine strédmungsgunstige Form (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
64, 68 und 69) und dessen verbrennungsgas- berithrenden

wandungen glatte, reibungsarme Oberflachen aufweisen,

mittels einer zentralen Hohlwelle (16) der Treibstoff

zentrifugal- rotierend und das Luftgemisch druckbeauf-
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schlagt (11, 14 und 15) in den Brennraum (28 und 69)

gelangen,

ein dem Brenner zentral- symmetrisch gegenuberliegendes
Abgasventil (35, 37, 38 und 39) die Ableitung der Abgase
regelt,

die radial angeordneten Abgasdéffnungen (34 und 68)
ebenfalls dem Brenner zentral- symmetrisch gegenidber-

liegen und

eine Axial- Turbine (17) am Ende der zentralen Hohlwelle,
im Bereich der ruckfuihrenden Verbrennungsgase, direkt vor

dem Eintritt in die Flammspirale, angeordnet ist.*

V. Der Beschwerdefuhrer hat im wesentlichen folgendes

vorgetragen:

- Alle wesentlichen, in der mundlichen Verhandlung vor
der Prufungsabteilung erdérterten Gesichtspunkte
hatten in den mit Schriftsatz vom 14. Mai 1991
eingereichten Unterlagen Berucksichtigung gefunden.
Hinsichtlich der Beibehaltung der Figur 1 der
Zeichnung sei im Begleitschreiben zum Anderungsantrag
vom 14. Mai 1991 die Genehmigung dieser Korrektur

gesondert beantragt worden.

- Angesichts des Umstandes, daf die Prufungsabteilung
die Patentfahigkeit der Erfindung bei Berucksichti-
gung der besprochenen Anderungen ausdrucklich
attestiert habe, sei die Zuruckweisung der Anmeldung
rational nicht nachvollziehbar. Dem Beschwerdefuhrer
hatte zumindest die Méglichkeit zur Stellungnahme
eingeraumt werden mussen, bevor eine Entscheidung von
dieser Tragweite getroffen wurde. Der Grundsatz der
Verhaltnismafigkeit habe in dem Verfahren ebenfalls

keine Beachtung gefunden.

1871.D el oo
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Entscheidungsgriinde

1871.D

Die Beschwerde ist zuléssig.

In dem geltenden, mit der Eingabe vom 14. Mai 1991
eingereichten Anspruch 1 wurden, wie in der angefochtenen
Entscheidung ausgefuhrt wird, gegenuber dem in der
mindlichen Verhandlung vom 10. Dezember 1990 einge-
reichten Anspruch 1 neben redaktionellen Anderungen
Merkmale weggelassen, so z.B. das die abgerundete Form
des Rezirkulationskanals betreffende Merkmal in Zeile 16,
und es wurde ein neues Merkmal gemaf Zeilen 26 und 27
hinzugefigt. Diese Anderungen im Anspruch 1 sind nach
Sicht der Kammer als relativ geringfugig anzusehen, so
da® die Prufungsabteilung sich nicht vor die Aufgabe
gestellt sah, einen vdéllig neuen Gegenstand zu prufen.
Hinzu kommt, daf® die Prufung der abhangigen Anspriche
sowie der angepafften Beschreibung in der mundlichen
Verhandlung nicht zum Abschluf gebracht wurde (siehe
“Niederschrift Uber die mundliche Verhandlung wvom

10. Dezember 1990, Seite 3, Absatz 2 bis Seite 4,

Absatz 2).

Es hat sich somit schon aus verfahrensdkonomischen
Grunden angeboten, neben der ohnehin noch ausstehenden
Prufung der abhangigen Anspriche und der Beschreibung den
neuen Anspruch 1 auf das Erfordernis der Regel 86 (3) EPU

hin zu prufen.

Es ist der Akte des Prufungsverfahrens jedoch nicht zu
entnehmen, daf eine Prufung der neu eingereichten

Unterlagen gemaf Regel 86 (3) EPU erfolgt ist.

In der "Niederschrift uUber die mindliche Verhandlung" wvom
10. Dezember 1990 ist auf dem Titelblatt angegeben, der

Anmelder werde ausdriucklich darauf hingewiesen, daf keine
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weiteren Anderungen der Beschreibung, der Patentanspriche
und der Zeichnungen ohne Zustimmung der Prufungsabteilung

vorgenommen werden kdénnten.

Der Beschwerdefuhrer konnte sich somit schon gemaff diesem
von der Prufungsabteilung selbst gegebenen Hinweis darauf
verlassen, daff die Prufungsabteilung neu eingereichte
Unterlagen daraufhin uberpriufen wirde, ob sie dazu ihre
Zustimmung geben kénne, und dem Anmelder das Ergebnis
dieser Uberprufung mitteilen wurde. Abgesehen von diesem
Umstand konnte der Anmelder auch erwarten, daf eine
Entscheidung der Prufungsabteilung uber das Schicksal der
Anmeldung auf Gruinde gestutzt sein wurde, zu denen er
sich auRern konnte, wie dies im Artikel 113 (1) EPU als

allgemeine Rechtsmaxime niedergelegt ist.

Nach Auffassung der Kammer hatte die Prufungsabteilung
vor Erlaf der angefochtenen Entscheidung im schriftlichen
oder mindlichen Verfahren darlegen mussen, aus welchen
Grunden sie ihre Zustimmung zu den neu eingereichten

Unterlagen verweigerte.

Solche Grunde kénnen formaler oder materiell-patent-
rechtlicher Natur gemaf den einschlédgigen Bestimmungen

des EPU sein.

Es konnen aber auch Grunde zum Tragen kommen, die auf
allgemein anerkannten Grundsatzen des Verfahrensrechts
beruhen (vgl. Artikel 125 EPU), wie beispielsweise die
Vorlage einer exzessiv hohen Anzahl von das Verfahren
verschleppenden Anderungsantragen seitens des Anmelders,
die auf einem offensichtlichen Miffbrauch des Patent-

erteilungsverfahrens beruhen.

In dem vorliegenden Fall sind die der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden Unterlagen Gegenstand der

zweiten Anderung der Unterlagen nach Erhalt des ersten
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Prufungsbescheids. In einem solchen Fall kann nicht wvon
einer planmafRigen Verzégerung und damit von einem
MiRbrauch des Verfahrens gesprochen werden, die es
rechtfertigen kénnten, den geltenden Antrag als unzu-
lassig zu bewerten und die Anmeldung mangels Vorlage

eines zulassigen Antrags zurlUckzuweisen.

Die in der angefochtenen Entscheidung (vgl. Seite 4,
Absatz 1) angefuhrte Begrindung fur die Zuritckweisung der
Anmeldung, der Beschwerdefiuhrer habe keine berechtigten
Grunde dafur vorgetragen, daff in den mit ihm in der
mindlichen Verhandlung vereinbarten Unterlagen
substantielle Anderungen vorgenommen werden muaften,
enthalt keine auf den Bestimmungen des EPU beruhenden

Grunde im Sinne wvon Regel 68 (2) EPU.

Der Versuch des Beschwerdefuhrers, eine in den
ursprunglichen Anmeldungsunterlagen offenbarte
Ausfuhrungsform der Erfindung in die far die Erteilung
des Patents vorgesehenen Unterlagen aufzunehmen und dafuar
die Zustimmung der Prufungsabteilung zu erhalten, ist -
abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall des
Verfahrensmifbrauchs - als legitime Mafiname zur
Verteidigung der Interessen des Beschwerdefuhrers
anzusehen. In einem solchen Fall ware die Prufungs-
abteilung verpflichtet gewesen, dem Beschwerdefuhrer die
formal-patentrechtlichen, materiell-patentrechtlichen
bzw. verfahrensrechtlichen Gruinde fir die Zuriuckweisung
der Anmeldung vor Erlaff der Entscheidung mitzuteilen
(vgl. auch Entscheidung T 183/89 - 3.2.1 vom

30. Juli 1990).

Wie in der angefochtenen Entscheidung ausgefuhrt, war fuar
die Prufungsabteilung nicht erkennbar, warum die neu
eingereichte Fassung der Unterlagen von der in der
mundlichen Verhandlung erarbeiteten Fassung abweichen

sollte. Aus dieser Aussage geht hervor, daR die
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Sachprufung zu einem Zeitpunkt abgebrochen wurde, zu dem
noch keine Klarheit uUber die Patentfdhigkeit eines
wesentlichen Teils des neu vorgelegten Schutzbegehrens,
insbesondere des Gegenstands von Anspruch 14, seitens der

Prufungsabteilung bestand.

Eine rechtswirksame Bindung der Abgabe des
Einverstandnisses eines Anmelders mit den zur
Patenterteilung vorgesehenen Unterlagen tritt zumindest
nicht vor der Erklarung des Einverstandnisses gemaf
Regel 51 (4) EPU ein (vgl. Entscheidung T 1/92 - 3.3.2
vom 27. April 1992), wobei dieser Erklarung die
Zustellung der gesamten fir die Patenterteilung
vorgesehenen Unterlagen unter Gewahrung einer Frist zur
AuRerung von mindestens zwei Monaten vorausgeht. Im
vorliegenden Fall war dieses Verfahrensstadium zum
Zeitpunkt der Zuruckweisung der Anmeldung noch nicht
erreicht, so daf von einer unwiderruflichen Bindung des
Beschwerdefuhrers an die im Rahmen der mundlichen
Verhandlung erarbeiteten Unterlagen aufgrund des in der
Verhandlung abgegebenen Einverstandnisses nicht

gesprochen werden kann.

Selbst in dem Fall, daf ein Anmelder zu einem relativ
spaten Zeitpunkt des Prufungsverfahrens, namlich nach
zZustellung der Unterlagen gemaf Regel 51 (4) EPU, noch
Anderungen vorschlagt, denen die Prufungsabteilung nach
Regel 86 (3) EPU nicht zustimmt, hat die Prufungs-
abteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den
Anmelder unter Angabe der Grunde aufzufordern, innerhalb
einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme

einzureichen (Regel 51 (5) EPU).

In gleicher Weise ist eine solche Aufforderung seitens
der Prufungsabteilung zu einem fruheren Zeitpunkt des
Verfahrens erforderlich; sie ist uberdies im

Artikel 113 (1) EPU als allgemeine Maxime verankert.
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Der Erlaff der angefochtenen Entscheidung der Prufungs-
abteilung, ohne daR dem Beschwerdefuhrer zuvor die Grunde
fir das Nichteinverstdndnis der Prufungsabteilung mit den
geanderten Unterlagen unter Aufforderung zur Stellung-
nahme mitgeteilt wurden, stellt einen Verstof gegen den
Grundsatz der Gewadhrung des rechtlichen Gehdrs nach
Artikel 113 (1) EPU und damit einen wesentlichen

Verfahrensmangel dar.

Dies hat zur Folge, daf die angefochtene Entscheidung
aufzuheben ist und die Sache zur weiteren Prufung in
Anwendung des Artikels 111 (1) EPU an die Vorinstanz

zuruckverwiesen wird.

Aus den vorstehend genannten Grunden ist die Kammer der
Auffassung, daf die Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr
der Billigkeit entspricht und daher gemafz Regel 67 EPU

anzuordnen ist.

Der hilfsweise Antrag des Beschwerdefuhrers auf mundliche
Verhandlung ist unter den gegebenen Umstanden
gegenstandslos, da die Kammer dem Antrag auf Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung entsprochen hat und die
Durchftihrung der materiell-rechtlichen Sachprufung der

Erstinstanz obliegt.
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Aus diesen Griinden wird entschieden:

N

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens auf
der Grundlage der am 17. Mai 1991 eingegangenen Unter-
lagen an die erste Instanz zuruckverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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