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Sachverhalt und Antrige
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Die europdische Anmeldung Nr. 89 119 200.7, angemeldet am
13. November 1986, verdffentlicht am 28. Februar 1990
unter der Nr. 0 355 869, ist eine Teilanmeldung der
friheren Anmeldung Nr. 86 115 761.8 (Verdffentlichungs-
Nr. 0 225 506).

In einer telefonischen Rucksprache vom 20. Februar 1992
teilte der beauftragte Prifer der Prufungsabteilung dem
Beschwerdefiuhrer (Anmelder) mit, daf die Anspruche 1 und
2 der Teilanmeldung den Anspruchen 11 und 12 der fruheren
Anmeldung'entspréchen. Auf diese Anspriuche sei jedoch mit
dem im Verfahren uber die fruhere Anmeldung eingereichten
Schreiben vom 23. Februar 1989 verzichtet worden. Laut
"Richtlinien fur die Priufung im EPA", Paragraphen C-VI,
4.7 und C-VI, 9.3, kénnten die Anspriiche 11 und 12 nicht
wieder in das Verfahren eingefiuhrt werden. Zur gleichen
Feststellung hinsichtlich der Zulassigkeit der Wieder-
aufnahme von aus einer Anmeldung gestrichenen Ansprichen
in eine Teilanmeldung sei auch die Juristische
Beschwerdekammer in der Entscheidung J 0015/85 (Amtsblatt
EPA 1986, 395) gekommen.

Mit der Entscheidung vom 24. Marz 1992 wurde die

Teilanmeldung von der Prufungsabteilung zuriuckgewiesen.

Mit Schreiben vom 22. April 1992 legte der
Beschwerdefuhrer dagegen Beschwerde ein und beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Zuruckverweisung der Anmeldung an die Prufungsabteilung

zur weiteren Entscheidung.

Zur Beschwerdebegriundung brachte der Beschwerdefuhrer
vor, dafs der Verzicht auf die Anspruche 11 und 12 der
friheren Anmeldung so zu verstehen sei, daf lediglich auf

die Weiterverfolgung dieser Anspruche im Rahmen der
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friheren Anmeldung verzichtet worden sei. Da auf den zu
diesen Anspruchen gehérenden Text der Beschreibung nicht
verzichtet worden sei, kénne die Teilanmeldung von dem
nicht fallengelassenen Teil der Beschreibung gestitzt
sein. Der durch die Zuruckweisung eingetretene
Rechtsverlust sei auch deshalb ruckgangig zu machen, weil
im EPU vorgesehen sei, daR der Anmelder in bestimmten
Fallen Irrtumer durch einen Antrag auf Weiterbehandlung

ruckgangig machen kénne.

In einem Bescheid vom 23. Februar 1995 hat die Technische
Beschwerdekammer den Beschwerdefuhrer aufgefordert, die

Beweggrinde des Verzichts zu verdeutlichen.

Mit Schreiben vom 10. Marz 1995 erklarte der
Beschwerdefuhrer, daff er sich im Verfahren uber die
frihere Anmeldung entschlossen hatte, die Anmeldung im
Umfang des vom entgegengehaltenen Stand der Technik nicht
vorweggenommenen Anspruchs 3 weiterzuverfolgen. Von dem
neuen Anspruch 1 hingen die Anspruche 4, 8, 9 und 10 (als
neue Anspruche 2 bis 5) ab. Wegen Uneinheitlichkeit mit
dem neuen Anspruch 1 hatten jedoch die Anspriche 11 und
12 in der fruheren Anmeldung nicht mehr verbleiben
kénnen. Sie hadtten in Form einer Teilanmeldung abgetrennt
werden missen, wobei die Abtrennung falschlicherweise als
“Verzicht" bezeichnet worden sei. In der Tat sei kein
Verzicht, sondern eine Weiterverfolgung beabsichtigt

worden.

Entscheidungsgriinde

1644.D

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
Regel 64 EPU. Sie ist somit zulassig.
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Die Beurteilung des vorliegenden Falles bezuglich der
Moglichkeit, eine Verzichtserklarung zu widerrufen, setzt
voraus, daf der wirkliche Wille des Erklarenden unter
Berucksichtigung aller Umstande des Falles erkannt wird.
Die Bedeutung der Begleitumstande fur die Auslegung einer
Verzichtserklarung wurde bereits in verschiedenen
Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer,
insbesondere J 0024/82, J 0025/82 und J 0026/82,
Amtsblatt EPA 1984, 467, unterstrichen. Dasselbe Prinzip
wird auch der Entscheidung J 0011/87 (Amtsblatt EPA 1988,
367) zugrundegelegt, nach der allerdings die abgegebene
Verzichtserklarung als Zuricknahme der Anmeldung

ausgelegt werden kann.

Die Auslegung der Erklarung hat zundchst vom Wortlaut
auszugehen. Im vorliegenden Fall erklart der Beschwerde-
fuhrer folgendes: "Auf die Anspruche 1, 2, 5 bis 7, 11
und 12 wird ersatzlos verzichtet." Dies bedeutet, daf der
Beschwerdefuhrer die Streichung der erwahnten Anspruche
ohne Ersatz anstrebt, wobei die Beschreibung unverandert
bleibt. Nach der Ermittlung des Wortsinnes sind in einem
zweiten Auslegungsschritt die auRerhalb der Erklarung
liegenden Begleitumstande in die Auslegung einzubeziehen,
die einen Schluf auf den Sinngehalt der Erklarung
zulassen, darunter die zu diesem Zeitpunkt gegebene
Verfahrenssituation und eventuelle weitere AufRerungen des
Erkléarenden, im vorliegenden Fall insbesondere der mit
Schreiben vom 25. September 1989 mitgeteilte Widerruf des
Verzichts mit gleichzeitiger Ankundigung der Absicht, die
Anspruche 11 und 12 in einer Teilanmeldung weiterzuver-
folgen. Vor der Verzichtserklarung des Beschwerdefuhrers
vom 23. Februar 1989 hatte die Prufungsabteilung in einem
Bescheid erklart, daff der Gegenstand des Anspruchs 1
(neuheitsschadlich) vorweggenommen sein durfte, dafs das
kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 11 offensichtlich im
Widerspruch zu dem Merkmal des Anspruchs 1 stehe, der

Strémungsgleichrichter solle den Kammerguerschnitt
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ausfillen, und daR die dem Anspruch 11 entsprechende
Ausfuhrungsform nicht vom Wortlaut des Anspruchs 1
gedeckt werde. Dies stellt keinen Angriff auf die
Patentfdhigkeit der Gegenstande der Anspriiche 11 und 12
als solcher dar. Es bestand also fur den Beschwerdefuhrer
keine ersichtliche Veranlassung, auf die Anspruche 11 und

12 endgultig zu verzichten.

Unter diesen Umstdnden ist die vom Beschwerdefuhrer mit
Schreiben vom 10. Marz 1995 abgegebene Erklarung
glaubhaft, die folgendes beinhaltet:

Der Beschwerdefuhrer im Verfahren der fruheren Anmeldung
habe sich entschlossen, die Anmeldung im Umfang des wvom
entgegengehaltenen Stand der Technik nicht vorweg-
genommenen Anspruchs 3 weiterzuverfolgen, der somit der
neue Anspruch 1 wurde. Von diesem neuen Anspruch 1 seien
die Anspruche 4, 8, 9 und 10 (als neue Anspruche 2 bis 5)
abhangig gewesen. Die Merkmale der Anspruche 11 und 12
seien jedoch mit denen des neuen Anspruchs 1 unein-
heitlich gewesen und hatten daher in der fruheren

Anmeldung nicht mehr verbleiben kénnen.

Der wirkliche Wille des Beschwerdefuhrers ist also nicht
in dem ersatzlosen Verzicht auf einen Teil der
ursprunglichen Offenbarung zu sehen; er entspringt
vielmehr dem glaubhaften Motiv, die Uneinheitlichkeit =zu
vermeiden, die durch die Anderung des Schutzbegehrens
entstand, die ihrerseits wegen Vorwegnahme des
ursprunglichen Schutzbegehrens gemaff den Ansprichen 1 und
2 durch den Stand der Technik notwendig war (vgl.
Bescheid vom 28. Oktober 1988). Es ist glaubhaft, daf
sich der Beschwerdefuhrer in seiner Verzichtserklarung

lediglich in der Wortwahl vergriffen hat.
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Das Einrdumen einer Rucknahmeméglichkeit fur einen
solchen Verzicht auf Anspriche findet seine Grenzen auRer
in der auf den Verzicht hinfuhrenden Verfahrenssituation
natirlich auch in dem Zeitpunkt, zu dem die Rucknahme des
Verzichts erfolgt. Es handelt sich naturgemdf? entweder um
eine neuerliche Anderung der Patentanmeldung, die
gegebenenfalls nach Regel 86 (3) EPU der Zustimmung der
Prafungsabteilung bedarf, oder - wie im vorliegenden

Fall - um eine Teilanmeldung, die nach Regel 25 (1) EPU
nur bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden kann, an dem
der Anmelder in der fruheren Anmeldung sein Einver-
standnis mit der fur die Erteilung vorgesehenen Fassung
gemaf? Regel 51 (4) EPU erklart. Im vorliegenden Fall
wurde die Teilanmeldung mehr als zwei Jahre vor der
Erklarung des Einverstandnisses gemaf Regel 51 (4) EPU

eingereicht.

In der angefochtenen Entscheidung stellt die Prufungs-
abteilung fest, daR der Gegenstand der Anspruche 11 und
12 nicht wieder in das Verfahren eingefuhrt werden kénne
und bezieht sich als Grundlage fur diesen Schluf2 auf die
Paragraphen C-VI, 4.7 und C-VI, 9.3 der "Richtlinien fur
die Prufung im EPA" und die Entscheidung J 0015/85 vom
10. Juli 1986 (ABl. EPA 1986, 395).

Da die Beschwerdekammern nicht an die "Richtlinien fur
die Prufung im EPA" gebunden sind, sei zunachst zu der

genannten Entscheidung J 0015/85 Stellung genommen.

In der vorstehend genannten Beschwerdesache anderte der
Beschwerdefihrer nach Erhalt der Mitteilung der Prufungs-
abteilung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPU die
Stammanmeldung, indem er neue Anspriiche einfuhrte, die
den friheren Ansprichen 1 bis 4 entsprachen, und
erklarte, daff die ubrigen Anspriche gestrichen werden
sollten. Bei der Streichung dieser Anspriiche gab der

Beschwerdefuhrer nicht an, daf die Einreichung einer
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Teilanmeldung hiervon nicht beruhrt werden solle. Nach
Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer stand damit
eindeutig fest, daf der Beschwerdefuhrer fur die
Gegenstande der gestrichenen Anspriiche keinen Schutz mehr
beanspruchte, auch wenn die Beschreibung der Anmeldung
noch die Angaben uber diese Gegenstande enthielt.
Ausschlaggebend fur diese Feststellung war eine
Uberlegung der Kammer zum Schutz des offentlichen
Interesses. Zum Zeitpunkt des Verzichts sei namlich die
Stammanmeldung bereits verdffentlicht gewesen, so daR die
Offentlichkeit Zugang zur Akte gehabt habe. Da diese
keinen Hinweis auf die Einreichung einer Teilanmeldung
enthalten habe, hatte die Offentlichkeit zu Recht
annehmen missen, daff der Beschwerdefuhrer auf die
Gegenstande der gestrichenen Anspriche unwiderruflich
verzichtet hdtte und auch spater keinen Schutz dafur
begehren wurde. Nach diesem Verzicht ware die Prufungs-
abteilung also verpflichtet, ihre zZustimmung zur spateren
Einreichung einer Teilanmeldung zu verweigern (nach der
damals gultigen alten Fassung der Regél 25 (1) EPU konnte
eine Teilanmeldung nach Ablauf der im ersten Bescheid der
Prufungsabteilung gesetzten Frist nur eingereicht werden,

wenn dies die Prufungsabteilung fur sachdienlich hielt).

Im vorliegenden Fall vermag jedoch die Kammer die
Notwendigkeit des Schutzes des éffentlichen Interesses
durch generelles Verbot des Widerrufs eines Verzichts
nicht einzusehen. Nachdem der Beschwerdefihrer mit seinem
Schreiben vom 23. Februar 1989 im Verfahren der friiheren
Anmeldung seinen Verzicht auf die Anspruche 11 und 12
ausgesprochen hatte, hat er diesen Verzicht bereits mit
der Eingabe vom 25. September 1989 widerrufen. Da zum
Zeitpunkt des vermeintlichen Verzichts die Anmeldung
bereits verdffentlicht worden war, hatte jedermann gemafp
Artikel 128 (4) EPU Einsicht in die Akten nehmen kénnen.
Hat ein Dritter Interesse an dem Verfahren der Anmeldung,

so ist von ihm zu erwarten, daf er in passenden
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Zeitabstanden bis zum Abschluf des Verfahrens Aktenein-
sicht beantragt. Denn nur auf diese Weise kann er auf dem
laufenden sein. Aus diesem Grund hatte im vorliegenden
Fall die Offentlichkeit die Moglichkeit, im Laufe des
Verfahrens der fruheren Anmeldung von dem Widerruf des
Verzichts in gleicher Weise Kenntnis zu erhalten wie von
dem vorherigen Aussprechen des Verzichts, und damit
festzustellen, daf der Beschwerdefiuhrer méglicherweise
wieder Schutz fur den Gegenstand der zuerst gestrichenen

Anspruche wirde erlangen koénnen.

Die "Richtlinien fur die Prufung im EPA® sind ihrerseits
von der geltenden Rechtsprechung abhangig. Da jedoch die
Prufungsabteilung ihre Entscheidung zu einem wesentlichen
Teil mit den Vorschriften der "Richtlinien" begrundet
hat, sieht sich die Kammer - obwohl sie in der
Beurteilung der rechtlichen Situation nicht an die
“Richtlinien" gebunden ist - veranlaft, zum dies-

bezuglichen Teil der Begrundung Stellung zu nehmen.

Der von der Prufungsabteilung zitierte letzte Absatz des
Paragraphen C-VI, 4.7 besagt sinngemafl, dafl eine
Verfahrenshandlung, die als Verzicht auf einen Gegenstand
der Offenbarung ausgelegt werden kann, zur Folge hat, daR
die Wiedereinfiuhrung des Gegenstands in das Verfahren
ausgeschlossen ist. Von einem anderen Verfahren, namlich
dem einer Teilanmeldung, ist nicht die Rede. Gerade um
eine solche aber handelt es sich im vorliegenden Fall. In
dem ebenfalls von der Prufungsabteilung herangezogenen
vorletzten Absatz von C-VI, 9.3 wird festgestellt, dafR
die blofle Streichung von Gegenstadnden aus einer Anmeldung
die spatere Einreichung einer Teilanmeldung unberuhrt
lakt. Die darauffolgende Warnung, dafs der Anmelder bei
der Herausnahme von Gegenstdnden alle Erkl&rungen
vermeiden sollte, die als Verzicht aufgefafdt werden

koénnten, laRt einerseits Spielraum fur Interpretationen,
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wann eine Erklarung als (unwiderruflicher) Verzicht
aufgefaflt werden muff, und sieht andererseits auch keine

eindeutige Konsequenz fur den Fall der Teilanmeldung vor.

Auch aus den "Richtlinien fur die Prufung im EPA" folgt
somit nicht eindeutig eine Verpflichtung zur

Zuruckweisung der vorliegenden Anmeldung.

Aus den genannten Grunden ist die Zuruckweisung der
vorliegenden Anmeldung nicht zu Recht erfolgt. Demgemarfr
wird die angefochtene Entscheidung aufgehoben. Da die
Sachprufung noch nicht stattgefunden hat, wird gemaf
Artikel 111 (1) EPU, 2. Satz, 2. Fall, die Angelegenheit
zur weiteren Entscheidung an das Organ zuruckverwiesen,

das die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1 ; Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung zuruckverwiesen.

Der Geschédftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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