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Sachverhalt und Axiträge 

Der BeschwerdefUhrer (Anmelder) hat gegen die 

Entscheidung der Prufungsabteilung, mit der die 

europaische Patentarirneldung Nr. 86 105 986.3 mit der 

VerOffentiichungsnuinmer 0 250 604 zurUckgewiesen wurde, 

Beschwerde eingelegt. 

Die PrUfungsabteilung war zu der Auffassung gelangt, da1 

die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPU zurQckzuweisen war, 

weil der BeschwerdefQhrer die Erteilung aufgrund von 

Unterlagen beantragt hatte, denen die Prufungsabteilung 

gemäE Regel 86 (3) EPU nicht zugestimmt hat. 

In der mündiichen Verhandlung vor der PrQfungsabteilung 

reichte der BeschwerdefQhrer einen unabhãngigen 

Anspruch 1 em, mit dem die Prufungsabteilung die 

Erteilung des Patents in Aussicht steilte, wobei eine 

Frist zur Einreichung der noch fehienden Unterlagen, wie 

einer angepaften Beschreibung und gegebenenf ails 

abhangiger AnsprUche, gewährt wurde. 

Mit der Eingabe vom 14. Mai 1991, am 17. Mai 1991 

eingegangen, reichte der BeschwerdefQhrer neue Unterlagen 

em, worauf die PrQfungsabteilung die Amneldung mit der 

Entscheidung yam 12. Juli 1991 zurückwies. 

In dem Abschnitt slEntschejdungsgrufldesl der angefochtenen 

Entscheidung wurde u.a. folgendes ausgefUhrt: 

Der Anmelder habe mit der Eingabe yarn 14. Mai 1991 einen 

Anspruch 1 eingereicht, der nicht mit dem in der mQnd-

lichen verhandlung vereinbarten Anspruch 1 Qbereinstimme. 

ZustzliCh sei ein Anspruch 14 aufgestellt warden, der 

zwar auf Anspruch 1 rQckbezogen sei, bei dem aber 

wesentliche Merkxnale des Anspruchs 1 entfallen soilten. 

Auf diese Weise salle offensichtlich eine AusfQhrungs- 
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variante, die in der rnündlichen Verhandlung mit 

Zustirnrnung des Arimelders ausdrQcklich gestrichen worden 

sei, doch noch beibehalten werden. 

Der Anmelder habe keine berechtigten GrQnde dafUr 

vorgetragen, dag in den mit ibm in der mUndlichen 

Verhandlung vereinbarten Unterlagen substantielle 

Anderungen vorgenommen werden mUiSten. Für die 

PrQfungsabteilung sei auch nicht erkennbar, warum die 

eingereichte Fassung von der in der Verhandlung 

erarbeiteten Fassung abweichen solite. 

Der BeschwerdefQhrer 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. 

Auf,erdem beantragt er, hilfsweise eine mUndliche 

Verhandlung durchzufUhren. 

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Verbrennungssystem für Heiz- und Antriebszwecke mit 

Rezirkulation der Verbrennungsgase, bestehend aus einer 

zentral- symmetrisch aufgebauten Baugruppeneinheit 

(Figuren 1 und 2) der Brennkamrner (2) und einern Teil der 

Brennkarnrner auen1iegend, radial angeordnete, in 

Langsrichtung der Brennkamrner- Baugrupppe verlaufenden 

Rezirku1aticnskan.1e der Verbrennungsgase (26, 27, 29 und 

30) dadurch gekennzeichnet, daI, 

diese Rezirku1ationskan1e und der Brennraum (Flammzone) 

eine strOmungsgUnstige Form (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

64, 68 und 69) und dessen verbrennungsgas- berUhrenden 

Wandungen glatte, reibungsarme Oberflächen aufweisen, 

mittels einer zentralen Hohiwelle (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- syrnmetrisch gegenuberliegendes 

Abgasventil (35, 37, 38 und 39) die Ableitung der Abgase 

regelt, 

die radial angeordneten AbgasOffnungen (34 und 68) 

ebenfalls dem Brenner zentral- syrnmetrisch gegenuber-

liegen und 

eine Axial- Turbine (17) am Ende der zentralen Hohiwelle, 

im Bereich der rUckfQhrenden Verbrennungsgase, direkt vor 

dem Eintritt in die Flarnmspirale, angeordnet ist." 

V. 	Der BeschwerdefUhrer hat im wesentlichen folgendes 

vorgetragen: 

Alle wesentlichen, in der mQndlichen Verhandlung vor 

der Prufungsabteilung erOrterten Gesichtspunkte 

hàtten in den mit Schriftsatz vom 14. Mai 1991 

eingereichten tjnterlagen Berücksichtigung 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, dag die PrQfungsabteilung 

die Patentfähigkeit der Erfindung bei BerUcksichti-

gung der besprochenen Anderungen ausdrUcklich 

attestiert habe, sei die Zuruckweisung der Amneldung 

rational nicht nachvollziehbar. Dem BeschwerdefQhrer 

hàtte zumindest die MOglichkeit zur Stellungnahme 

eingerumt werden mUssen, bevor eine Entscheidung von 

dieser Tragweite getroffen wurde. Der Grundsatz der 

VerhaltnismA1igkeit habe in dem Verfahren ebenfalls 

keine Beachtung gefunden. 
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Ent scheidungsgrunde 

Die Beschwerde 1st zulãssig. 

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 

mQndlichen Verhandlung vom 10. Dezeinber 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 gemãJ, Zeilen 26 und 27 

hinzugefugt. Diese Anderungen im Anspruch 1 sind nach 

Sicht der Karnmer als relativ geringfügig anzusehen, so 

dag die PrQfungsabteilung sich nicht vor die Aufgabe 

gestelit sah, einen v011ig neuen Gegenstand zu prUfen. 

Hinzu kornrnt, dag die Prufung der abhängigen Ansprüche 

sowie der angepaften Beschreibung in der mUndlichen 

Verhandlung nicht zum AbschluS gebracht wurde (siehe 

"Niederschrift Qber die mündliche Verhandlung vorn 

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

Absatz 2) 

Es hat sich somit schon aus verfahrensOkonomischen 

GrQnden angeboten, neben der ohnehin noch ausstehenden 

Prufung der abhangigen Ansprüche und der Beschreibung den 

neuen Anspruch 1 auf das Erfordernis der Regel 86 (3) EPU 

hin zu pruf en. 

Es 1st der Akte des PrUfungsverfahrens jedoch nicht zu 

entnebmen, daZ eine Prtifung der neu eingereichten 

Unterlagen gemãJ, Regel 86 (3) EPU erfolgt 1st. 

In der 'Niederschrift Uber die mOndliche Verhandlung" vom 

10. Dezember 1990 ist auf dem Titelblatt angegeben, der 

Anmelder werde ausdrQcklich darauf hingewiesen, dag keine 
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weiteren Anderungen der Beschreibung, der PatentansprUche 

und der Zeichnungen ohne ZustixTnung der Prufungsabteilung 

vorgenommen werden kOnnten. 

Der Beschwerdeführer konnte sich somit schon gemag diesem 

von der Prufungsabteilung selbst gegebenen Hinweis darauf 

verlassen, daIs die Prufungsabteilung neu eingereichte 

Unterlagen daraufhin uberprüf en wQrde, ob sie dazu ihre 

Zustimmung geben kOnne, und dern Anrnelder das Ergebnis 

dieser Uberprufung mitteilen würde. Abgesehen von diesern 

Umstand konnte der Arintelder auch erwarten, daf, eine 

Entscheidung der Prufungsabteilung Uber das Schicksal der 

Anmeldung auf Gründe gestQtzt sein wurde, zu denen er 

sich &uSern konnte, wie dies im Artikel 113 (1) EPU als 

ailgemeine Rechtsmaxime niedergelegt ist. 

4. 	Nach Auffassung der Kanuner hätte die Prufungsabteilung 

vor Erlag der angefochtenen Entscheidung im schriftlichen 

oder mundlichen Verfahren darlegen mUssen, aus welchen 

Gründen sie ihre Zustiinrnung zu den neu eingereichten 

Unterlagen verweigerte. 

Soiche GrUnde kOnnen forrnaler oder materiell-patent-

rechtlicher Natur gemAS den einschlagigen Bestixnmungen 

des EPU sein. 

Es kOnnen aber auch GrUnde zum Tragen korrimen1 die auf 

aligemein anerkannten Grundstzen des Verfahrensrechts 

beruhen (vgl. Artikel 125 EPU), wie beispielsweise die 

Vorlage einer exzessiv hohen Anzahl von das Verfahren 

verschleppenderi Anderungsantrgen seitens des Aninelders, 

die auf einern offensichtlichen Mi1brauch des Patent-

erteilungsverfahreflS beruhen. 

In dem vorliegenden Fall sind die der angefochtenen 

EntscheidUflg zugrunde liegenden Unterlagen Gegenstand der 

zweiten Anderung der Unterlagen nach Erhalt des ersten 
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PrUfungsbescheids. In einern soichen Fall kann nicht von 

einer planinafigen VerzOgerung und damit von einem 

Mifbrauch des Verfahrens gesprochen werden, die es 

rechtfertigen kOnnten, den geltenden Antrag als unzu-

l.ssig zu bewerten und die Anmeldung mangels Vorlage 

eines zulassigen Antrags zurückzuweisen. 

Die in der angefochtenen Entscheidung (vgl. Seite 4, 

Absatz 1) angefuhrte BegrUndung für die ZurQckweisung der 

Amneldung, der Beschwerdeführer habe keine berechtigten 

Gründe dafUr vorgetragen, daft in den mit ibm in der 

mundlichen Verhandlung vereinbarten Unterlagen 

substantielle Anderungen vorgenommen werden mUi!ten, 

enthàlt keine auf den Bestimmungen des EPTJ beruhenden 

GrUnde urn Sinne von Regel 68 (2) EPU. 

Der Versuch des BeschwerdefQhrers, eine in den 

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen of fenbarte 

AusfUhrungsforrn der Erfindung in die für die Erteilung 

des Patents vorgesehenen Unterlagen aufzunebmen und dafQr 

die Zustirnmung der PrUfungsabteilung zu erhalten, ist - 

abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall des 

Verfahrensrnifbrauchs - als legitime Macname zur 

Verteidigung der Interessen des Beschwerdeführers 

anzusehen. In einem soichen Fall ware die Prufungs-

abteilung verpflichtet gewesen, dern Beschwerdeführer die 

formal-patentrechtlichen, materiell-patentrechtlichen 

bzw. verfahrensrechtlichen Gründe für die ZurUckweisung 

der Anmeldung vor ErlaZ der Entscheidung mitzuteilen 

(vgl. auch Entscheidung T 183/89 - 3.2.1 vain 

30. Juli 1990) 

Wie in der angefochtenen Entscheidung ausgefuhrt, war für 

die Prüfungsabteilung nicht erkennbar, warum die neu 

eingereichte Fassung der Unterlagen von der in der 

mündlichen Verhandlung erarbeiteten Fassung abweichen 

soilte. Aus dieser Aussage geht hervor, dag die 
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Sachprufung zu einem Zeitpunkt abgebrochen wurde, zu dern 

noch keine Kiarheit Uber die Patentfähigkeit eines 

wesentlichen Teils des neu vorgelegten Schutzbegehrens, 

insbesondere des Gegenstands von Anspruch 14, seitens der 

PrUfungsabteilung bestand. 

Eine rechtswirksaine Bindung der Abgabe des 

Einverstàndnisses eines Anxnelders mit den zur 

Patenterteilung vorgesehenen Unterlagen tritt zumindest 

nicht vor der Erklãrung des Einverstndnisses gem 

Regel 51 (4) EPU em (vgl. Entscheidung T 1/92 - 3.3.2 

vom 27. April 1992), wobei dieser Erkiarung die 

Zustellung der gesamten für die Patenterteilung 

vorgesehenen Unterlagen unter Gewahrung einer Frist zur 

Auierung von mindestens zwei Monaten vorausgeht. Im 

vorliegenden Fall war dieses Verfahrensstadium zum 

Zeitpunkt der Zurückweisung der Anmeldung noch nicht 

erreicht, so dais von einer unwiderruf lichen Bindung des 

Beschwerdeführers an die im Rabmen der mUndlichen 

Verhandlung erarbeiteten Unterlagen aufgrund des in der 

Verhandlung abgegebenen Einverstndriisses nicht 

gesprochen werden kann. 

Selbst in dem Fall, dag ein Anmelder zu einem relativ 

späten Zeitpunkt des PrQfungsverfahrens, nämlich nach 

Zustellung der Unterlagen gemag Regel 51 (4) EPU, noch 

Anderungen vorschlägt, denen die PrQfungsabteilung nach 

Regel 86 (3) EPU nicht zustimrnt, hat die Prufungs-

abteilung, bevor sie eine Entscheidung trif ft, den 

Anmelder unter Angabe der GrUnde aufzufordern, innerhalb 

einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnabme 

einzureichen (Regel 51 (5) EPU). 

In gleicher Weise ist eine solche Aufforderung seitens 

der PrQfungsabteilung zu einem früheren Zeitpunkt des 

Verfahrens erforderlich; sie ist Oberdies im 

Artikel 113 (1) EPU als allgerneine Maxirne verankert. 
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Der ErlaZ der angefochtenen Entscheidung der PrQfungs-

abteilung, ohne dais dem BeschwerdefQhrer zuvor die Gründe 

für das Nichteinverstàndnis der Prufungsabteilung mit den 

geanderten Unterlagen unter Aufforderung zur Stellung -

nabme mitgeteilt wurden, steilt einen VerstoZ gegen den 

Grundsatz der Gewãhrung des rechtlichen GehOrs nàch 

Artikel 113 (1) EN) und damit einen wesentlichen 

Verfahrensmnangel dar. 

Dies hat zur Folge, dag die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben ist und die Sache zur weiteren Prufung in 

Anwendung des Artikels 111 (1) EN) an die Vorinstanz 

zurückverwiesen wird. 

Aus den vorstehend genannten GrQnden ist die Kammer der 

Auffassung, dag die RQckerstattung der BeschwerdegebQhr 

der Billigkeit entspricht und daher gemaf, Regel 67 EPU 

anzuordnen 1st. 

Der hilfsweise Antrag des Beschwerdeführers auf mUndliche 

Verhandlung ist unter den gegebenen Umstãnden 

gegenstandsios, da die Kanimner dem Antrag auf Aufhebung 

der angefochtenen Entscheidung entsprochen hat und die 

DurchfQhrung der materiell-rechtlichen SachprQfung der 

Erstinstanz obliegt. 
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Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur Fortsetzung des PrUfungsverfahrens auf 

der Grundlage der am 17. Mai 1991 eingegangenen Unter-

lagen an die erste Instanz zuruckverwiesen. 

Die RQckzahlung der BeschwerdegebUhr wird angeordnet. 

Der Geschftsste11eflbearflte: 	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 

1559.D 


