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Sachverhalt und Antréage

0954. D

Di e européi sche Patentannel dung Nr. 92 909 750.9 (EP-A-
0 559 848; WD 92/20563) wurde mt der am 7. Oktober 1996
zur Post gegebenen Entschei dung zurickgew esen, in der
di e Prufungsabteilung zu dem Ergebni s komrmt, dal3 der
damal s gel tende Anspruch 1 aufgrund fehl ender Neuheit

sei nes CGegenstandes nicht den Erfordernissen des

Arti kel s 54 genige.

Der Beschwerdef ihrer (Annel der) hat gegen diese
Ent schei dung unter rechtzeitiger Zahlung der
Beschwer degebihr am 27. Novenber 1996 Beschwerde
ei ngel egt. Di e Beschwerdebegrindung ist am

29. Januar 1997 ei ngegangen.

Der Beschwer def ihrer (Annel der) beantragt di e Aufhebung
der angefochtenen Ent schei dung und die Erteilung eines
Pat ents unter Zugrundel egung der am 29. Januar 1997

ei ngegangenen Pat entanspriche 1 bis 5 sow e der

gl ei chzeiti g eingereichten Beschrei bung und Zei chnungen
gemald Annel dungsteil A (Stammannel dung). Aulerdem wi rd
di e Ausschei dung ei nes ein einspuriges Mtorfahrzeug

( Ei nspur not or kabi ne) betreffenden Annel dungsteils B
beabsi chtigt, fir den ebenfalls neue Unterl agen
(Anspriche 1 bis 3, Beschreibung, Zeichnungen) vorgel egt

wer den.

Der Beschwerdef ihrer nmacht geltend, dall der neue
Anspruch 1 der Stammannel dung di e urspriinglichen
Anspriche 1 bis 4 zusamenfasse und sonmt die imersten

Beschei d der Prufungsabteil ung genannte Voraussetzung
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fur einen gewahrbaren Patentanspruch 1 erfille.

Am 18. Dezenber 1996 hat di e Prifungsabteil ung
festgestellt, dall der Beschwerde nicht abgeholfen wrd
und dalR sie unverzuglich der Beschwerdekamer vorzul egen

sei .

Ent schei dungsgr inde

0954. D

D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sow e
den Regeln 1 (1) und 64 EPU; sie ist zul 4ssig.

GemalR Artikel 109 (1) EPU entscheidet imFalle von

Ent schei dungen, in denen dem Beschwer def Ghrer kein
anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenubersteht, das
Organ, dessen Entschei dung angefochten wird, uber die
Abhi | fe einer Beschwerde, die imrer dann stattzufinden
hat, wenn das betreffende Organ di e Beschwerde fur

zul &ssi g und begrundet erachtet.

Um ei ne Uber prifung der Zul assigkeit und Begr iindet hei t
dur chf ihren zu kdénnen, niussen nach Ei nl egung ei ner
gul ti gen Beschwerde dem ent schei denden Organ, im
vorliegenden Fall der Prufungsabteilung, die gemal
Arti kel 108 EPU erforderlichen Schriftsatze

(Beschwer deschriftsatz, Beschwerdebegrindung) vorliegen

D e Prifungsabteilung hat jedoch schon vor Ei ngang der
Beschwer debegr indung bzw. Abl auf der hierfir
vorgesehenen Frist (Art. 108, Satz 3 EPU) aufgrund des
am 27. Novenber 1996 ei ngegangenen
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Beschwer deschri ftsat zes der Beschwerdef threrin

ent schi eden, dalR der Beschwerde nicht abgeholfen wrd.
H erzu stellte sie auf dem Vordruck Form 2701 am

18. Dezenber 1996 fest, dall der Beschwerde nicht
abgehol fen werde und dal} di ese unverzuglich der
Beschwer dekamer gemaR Artikel 109 (2) EPU vorzul egen
sei, was auch ungehend erfol gte.

D e Beschwerdebegr indung i st am 29. Januar 1997 und
somt fristgerecht innerhalb der gemalR Arti kel 108,
Satz 3 EPU gel tenden 4-Monatsfrist eingegangen.

Di ese vernutlich auf einemIrrtum beruhende verfrihte
Ent schei dung der Prifungsabteilung uber die Abhilfe
stellt bereits fir sich einen wesentlichen

Ver f ahr ensf ehl er dar.

D e Prifungsabteilung konnte auch nicht die kurze

Er kl a&rung des Beschwer def Uhrers i mzweiten Absatz des
Beschwer deschr ei bens al s Beschwer debegr indung auffassen.
Vi el mehr hatte sie aufgrund der im Beschwerdeschriftsatz
ausdr uckl i ch angekindi gt en Beschwer debegr tindung, fur
deren Ei nreichung noch fast die Halfte der 4-Monatsfrist
zur Verflgung stand, zum Zeitpunkt ihrer Entschei dung
tuber die Abhilfe erkennen missen, dall di e Beschwerde-
begr iindung noch ausstand und hatte deren Ei ngang zum

Ende der hierfidr geltenden Frist abwarten niissen.

0954.D Y
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Durch di e verfrihte Entschei dung der Prifungsabteil ung
wur de dem Beschwer def tihrer die i hm gemaR Arti kel 109 EPU
zust ehende Mbglichkeit einer das Verfahren verkirzenden
Beschwer deabhi | fe vorenthalten, die nach der

Recht sprechung der Kammer dann stattzufinden hat, wenn,
wie es imvorliegenden Fall geschah, die E nwande, auf
di e sich die Entschei dung gestiutzt hat, durch neue

Annel dungsunt er| agen ei ndeuti g gegenst andsl os gewor den
sind (vgl. T 0139/87, Abl. 1990, 68 und T 0047/ 90,

Abl . 1991, 486).

Der mt der Beschwerdebegrindung vorgel egte Anspruch 1
der " Stammannel dung" (A) enthalt namich entsprechend
dem Vor schl ag der Prufungsabteilung den voll standi gen
Text der ursprunglichen Anspriche 1 bis 4 und folgt auch
i m ubrigen den Vorschl agen der Prafungsabteilung far

ei ne gewahrbare Fassung des Anspruchs 1 imersten

Pr Gf ungsbescheid vom 22. Februar 1995, Punkt 3 (worauf
auch im zwei ten Bescheid und in der angefochtenen

Ent schei dung Bezug genommen wur de).

Da, wie in den vorstehenden Punkten dargel egt, durch die
nunnmehr gel tenden Unterl agen zur vorliegenden Annel dung
der Zur idckwei sungsgrund entfallen ist, halt es die
Kammer fidr geboten, von ihrer Befugnis gemald

Artikel 111 (1) EPU Gebrauch zu nmachen und di e Sache
ohne weitere Prifung zur weiteren Entschei dung an die

Pr if ungsabt ei | ung zurtuckzuverwei sen

Cowohl die verfrihte Entschei dung uUber die Abhilfe
verfahrensfehl erhaft ist, entspricht es imvorliegenden
Fall nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebthr

zur iickzuzahl en (Regel 67 EPU), da der Verfahrensfehler

0954. D Y



ni cht ursachlich fir das Einl egen der Beschwerde war.
Der Beschwer def ihrer hat auch keinen derartigen Antrag
gestellt. Imvorliegenden Fall |ag der angefochtenen
Ent schei dung sel bst offensichtlich kein Verfahrens-
fehl er zugrunde, da sie sich auf einen in den

Pr Gf ungsbeschei den gerigten Mangel der Patentannel dung
gemal Artikel 54 EPU (fehlende Neuheit des Gegenstandes
des Anspruchs 1) stutzt. D e zwangsl &ufig erst nach

Ei nl egung der Beschwerde nogliche Uberprufung einer
Abhi | fe kann somit in keinem ursachlichen Zusamrenhang

mt der Beschwerdei nl egung stehen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste

| nstanz zur dckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
S. Fabi ani F. A QGunbel
0954. D
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