BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EURCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN

PATENTAMTS CFFI CE DES BREVETS
I nterner Verteilerschl Ussel:
(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|
(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung
ENTSCHEI DUNG
vom 19. August 2004
Beschwer de- Akt enzei chen: T 0849/03 - 3.5.3
Annel denumrer : 96930159. 7
Ver 6f f ent | i chungsnunmmer : 0850545
| PC. HO4Q 3/ 00
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Abl auf ungebungssystem fir Servi ce- Appl i kati onen ei nes
Komruni kat i onsnet zes

Annel der :
Si emens Aktiengesel | schaft

Ei nsprechender:

Stichwort:
Abl auf ungebungssyst em SI EMENS

Rel evant e Recht snor nen:

EPU Art. 111(1), 113(1), 116(1)
EPU R 67

Verf OBK Art. 10

Schl agwor t :

"Ver | etzung des rechtlichen Gehérs - wesentlicher
Verfahrensfehler (ja)"

"Zur ickverwei sung - Rickzahl ung der Beschwer degebihr”

Zitierte Entschei dungen:
T 0892/92, T 1022/98, T 0922/02

Orientierungssat z:

Ei ne Verl etzung des rechtlichen Gehtors liegt vor, wenn die

Pruf ungsabt ei l ung di e Anmel dung zu ei nem Zeit punkt zurlickwei st,
an dem der Annelder mt einer solchen Entschei dung nicht

rechnen konnte.

EPA Form 3030 06. 03



Européisches European Office européen

0) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0849/03 - 3.5.3

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekanmer 3.5.3
vom 19. August 2004

Beschwer def Uhrer: Si emens Aktiengesel | schaft
Wttel shacherplatz 2
D- 80333 Minchen (DE)

Vertreter: -

Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Prifungsabteil ung des
Eur opai schen Patentants, die am5. Mirz 2003
zur Post gegeben wurde und mit der die
eur opai sche Pat ent annel dung Nr. 96930159. 7
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zur ickgew esen worden i st.

Zusammenset zung der Kammer

Vorsitzender: A S. delland
Mtglieder: R Mouf ang
D. H Rees



-1 - T 0849/ 03

Sachverhalt und Antréage

1914.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Pr Gf ungsabt ei | ung, di e europdai sche Pat ent annel dung
Nr. 96 930 159.7 zurickzuwei sen

Di e européi sche Patentannel dung 96 930 159. 7 basiert
auf der als WD 97/10683 veroffentlichten

i nt ernational en Annel dung PCT/ EP96/ 03865, die in die
regi onal e Phase vor dem EPA al s ausgewdhl t em Ant
eingetreten ist und fidr die das EPA als mt der

i nternational en vorl aufigen Prifung beauftragte Behorde
ei nen international en vorl &ufi gen Prafungsbericht

erstellt hat.

In ei nem ersten Prifungsbescheid vom 28. Dezenber 2000
erhob di e Priufungsabteilung ei ne Rei he von Ei nwanden
unter Artikel 84, 54 und 56 EPU. Unter Punkt 14 des
Bescheides teilte sie der Annelderin folgendes mt:

"Mt Blick auf das européai sche Prifungsverfahren,

i nsbesondere bei bereits vorausgegangenem PCT- Ver f ahr en,
wi rd auf fol gendes hingew esen. Sollte nach ei nem

Er st bescheid keine direkte Erteilung eines europdi schen
Patents erfol gen kénnen, so wird in Zukunft - unter
Abkehr vom bi sherigen Verfahrensabl auf - die

Pr Gf ungsabt ei | ung nach ei nem Er st beschei d i m Regel f al
als zweite und finale Aktion die Annelderin zu einer
mindl i chen Verhandl ung gema Artikel 116 EPU | aden,
damt die Rechte der Annelderin gewahrt bleiben. D e
Annel derin sollte daher bemiht sein, alle im

Er st beschei d genannten Ei nwdnde auszuraunen, damt die
ei nger aunt en Ander ungsnigl i chkeiten (vgl. Regel 86 (3)
EPU) optimal genutzt werden."”
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Di e Annel derin nahm zu den erhobenen Ei nwanden Stel |l ung
und reichte einen neuen Anspruch 1 ein. Einen Antrag
auf nmindl i che Verhandlung stellte sie nicht. D e

Pr af ungsabt ei | ung wi es daraufhin di e Annel dung ohne
Anber aumung ei ner mindl i chen Verhandl ung zur tck.

D e Beschwer dekamrer gab in einem Bescheid ihre

vor | aufi ge Auffassung kund, dal di e Entschei dung der
Pr Gf ungsabt ei | ung ndgl i cherwei se auf ei nem

Ver f ahrensf ehl er beruhte und dalR di e Angel egenheit aus
di esem Gund an die erste Instanz zurickverw esen

werden konnt e.

D e Annel derin bat daraufhin di e Beschwerdekanmmer, sich
mt dem ndglichen Verfahrensfehler zu befassen. Die

Ver | angerung des Verfahrens aufgrund ei ner

Zur uckver wei sung wirde in Kauf genommen werden. Es
handel e sich um ei nen wesentlichen Verfahrensfehler.

Di e Annel derin beantragte di e Rickzahl ung der

Beschwer degebuhr.

Ent schei dungsgr inde

1914.D

Die Garantie rechtlichen Gehdrs gehdrt zu den

W chtigsten prozessual en Rechten der Beteiligten in

all en Verfahren vor dem EPA. Aus demin Artikel 113 (1)
EPU ver ankerten G undsatz, daR Entschei dungen nur auf

G Unde gestutzt werden durfen, zu denen die Beteiligten
si ch aulern konnten, ergi bt sich insbesondere, dal die
Beteiligten nicht von einer Entschei dung Uberrascht

wer den dirfen. I m Rahmen des Priufungsverfahrens wird das
Recht auf rechtliches Gehor daher nicht nur dann
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verletzt, wenn die G lUnde, auf denen eine

Zur ickwei sungsent schei dung gestidtzt wird, dem Annel der
nicht vorher mtgeteilt wurden, sondern auch dann, wenn
der Annel der zu dem Zeit punkt des Erl asses der

Ent schei dung Uber haupt nicht mt einer sol chen rechnen
konnte (ebenso T 1022/98 vom 10. Novenber 1999, Punkt 1;
T 892/92, ABlI. EPA 1994, 664, Punkt 2.1; T 922/02 vom
10. Marz 2004, Punkt 4).

I mvorliegenden Fall hat die Prafungsabteilung in ihrem
Er st beschei d ausdruckl i ch darauf hi ngewi esen, wie sie zu
ver fahren beabsichtigt, wenn nach der Antwort der

Annel derin noch keine Patenterteilung ndglich sein
sollte: Unter Abkehr von ihrer bisherigen Praxis wirde
sie dann imRegelfall "als zweite und finale Aktion" zur
nundl i chen Ver handl ung | aden.

Auf grund di eses Uberaus deutlichen H nweises nufdte die
Annel deri n davon ausgehen, dal3 ei ne Zur dckwei sungs-

ent schei dung noch nicht unmttel bar bevorstand, sondern
dall dann, wenn es ihr nicht gelingen sollte, in Antwort
auf den Erstbescheid di e Ei nwande der Prifungsabteil ung
sofort vol |l standi g auszuraunmen, eine mindliche

Ver handl ung stattfi nden wirde. Da sich die Befugnis der
Pr uf ungsabt ei | ung, ei ne mindli che Verhandl ung von Ants
wegen anzuber aunmen, unmittel bar aus Artikel 116 (1) EPU
ergi bt und der Erstbescheid ferner in keiner Wise zu
erkennen gab, dal di e angekindi gte Verfahrenswei se

nogl i cherwei se von der Stellung eines Antrags auf
nindl i che Ver handl ung abhéngi g sein sollte, konnte die
Annel derin mt Sicherheit davon ausgehen, dall sie - Uber
i hre Antwort auf den Erstbescheid hinaus - noch eine

wei tere Chance erhalten wirde, Argunente vorzutragen und
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in sonstiger Wise auf die Ei nwinde der
Pr Gf ungsabtei | ung zu reagi eren.

Dadurch dal3 di e Prufungsabteilung von ihrer
angekindi gt en Vor gehenswei se Abstand nahm und nach

Ei ngang der Antwort der Annel derin die Annel dung ohne
weitere Warnung unm ttel bar zurickw es, hat sie eine
Uber r aschungsent schei dung getroffen und das Gebot des
rechtlichen Gehors verletzt. Dies stellt einen
wesentlichen Verfahrensfehler dar. D e Feststellung
ei nes sol chen Verfahrensfehlers ist grundsatzlich
unabhangi g davon, ob er von der Annelderin in ihrer
Beschwer debegr tndung explizit geltend gemacht worden i st
oder nicht.

Bei Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensfehl ers hat
di e Kammrer genmal3 Artikel 10 VerfOBK i.V. mt

Artikel 111 (1) Satz 2 EPU der Beschwerde stattzugeben
und di e Angel egenheit zur weiteren Entscheidung an die
erste Instanz zuruckzuverwei sen, sofern nicht besondere
G inde gegen di e Zurickverwei sung sprechen. Derartige
besondere Grinde sind hier nicht ersichtlich. Imdadbrigen
hat die Annelderin sel bst die Zurickverwei sung beantragt.

Nach Regel 67 EPU ist die Rickzahl ung der

Beschwer degebihr anzuordnen, wenn der Beschwerde
stattgegeben wird und di e Rickzahl ung wegen ei nes
wesentlichen Verfahrensmangel s der Billigkeit entspricht.
Di ese Voraussetzungen sind grundsatzlich als erfillt
anzusehen, wenn - wie imvorliegenden Fall - die

Beschwer dekanmer di e angef ocht ene Ent schei dung wegen

ei nes wesentlichen Verfahrensfehl ers aufhebt und die
Angel egenheit an die erste Instanz zurickverwei st.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angef ocht ene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Pr Gf ung zurtckverw esen.

3. Dem Antrag auf Rickzahl ung der Beschwer degebihr wird

st at t gegeben.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

D. Magliano A S Cdelland
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