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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 14. April 2004
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 98909395.0
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Klein
Mitglieder: M. Stock
J. Willems



-1 - T 0855/04

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.
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Die europaische Patentanmeldung Nr. 98 909 395.0
(Internationale Verdffentlichungsnummer WO 98/35206)
wurde von der Prifungsabteilung zuriickgewiesen. Gegen
diese Entscheidung hat die Anmelderin

(Beschwerdefliihrerin) Beschwerde eingelegt.

Die Zurlckweisung wurde von der Prifungsabteilung damit
begrlindet, dass die von der Anmelderin vorgenommenen
Anderungen sowohl in einem zus&dtzlichen Anspruch 3 als
auch in den entsprechenden Einschiiben zur Seite 4
entgegen den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU Uber
den Inhalt der urspringlichen Anmeldungsunterlagen

hinausgingen.

Die Beschwerdefiihrerin hat beantragt, der Beschwerde
abzuhelfen und die Rlckzahlung der Beschwerdegeblhr zu

verfigen.

Die zuletzt aufrechterhaltenen Einfligungen in die
Beschreibung und der gednderte Anspruch 3 wlrden
zurlickgenommen. Es werde die Erteilung mit den
urspringlich eingereichten Unterlagen sowie einer die
Wirdigung des Standes der Technik betreffende Einfigung

beantragt.

Zur beantragten RlUckzahlung der Beschwerdegeblhr werde
geltend gemacht, dass die sofortige Zurlckweisung der
Anmeldung nach Einreichen der letzten Eingabe aus
verfahrensdkonomischen Grinden nicht gerechtfertigt
gewesen sei und dies einen wesentlichen Verfahrensmangel
darstelle, der die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr als

billig erscheinen lasse.
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Die Beschwerdefihrerin habe sich mit den in dem Bescheid
der Prifungsabteilung erhobenen Beanstandungen zur
ursprlinglichen Offenbarung ausfihrlich
auseinandergesetzt und diese zum Teil anerkannt. Die
eingeschrankte Aufrechterhaltung der beanstandeten
Erganzungen und eines geanderten Anspruchs 3 seien
ausfihrlich begriindet worden. Die Anmelderin habe daher
erwarten kdénnen, dass die PriUfungsabteilung zu den
erstmals vorgebrachten Argumenten nochmals Stellung
nehmen wlrde. Dabei hatte die Beschwerdeflhrerin
Gelegenheit gehabt, auch die zundchst noch
aufrechterhaltenen Erganzungen zurlUckzunehmen, ohne
daflr erst in die geblhrenpflichtige Beschwerde gehen zu

missen.

Die PrlUfungsabteilung hat der Beschwerde abgeholfen,
aber dem Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegeblhr
nicht stattgegeben. Das Patent wurde im Ubrigen, wie

zuletzt beantragt, erteilt.

Die Kammer hat in einem Bescheid der Beschwerdefihrerin
mitgeteilt, dass sie den vorliegenden Fall bis zur
Entscheidung der Grofen Beschwerdekammer in der Sache

G 3/03 aussetze.
Der zuletzt gestrichene Anspruch 3 lautet:
"Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die geographischen Koordinaten des Start- und

Zielpunktes durch ein GPS-Meflsystem ermittelt werden."
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Entscheidungsgrinde

1. Zustdndigkeit

Die Entscheidung in der Sache G 3/03 ist
zwischenzeitlich ergangen (siehe ABl1. EPA 2005, 344) und
stellt fest, siehe die Leitsdtze, dass die Zustéandigkeit
fir die Entscheidung Uber einen Antrag auf Ruckzahlung
der Beschwerdegeblhr bei der Kammer liegt, die fir die
Beschwerde zustdndig gewesen ware, wenn ihr nicht
abgeholfen worden ware. Das begrindet die Zustandigkeit

dieser Kammer flr den vorliegenden Fall.

2. Regel 67 EPU

Bezogen auf den vorliegenden Fall besagt Regel 67 EPU,
dass die RUckzahlung der Beschwerdegeblhr anzuordnen ist,
wenn der Beschwerde abgeholfen wird und die Rickzahlung
wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers der

Billigkeit entspricht. Es bleibt daher zu untersuchen,

ob im vorliegenden Fall ein solcher wesentlicher

Verfahrensfehler vorliegt.

3. Rechtliches Gehdr

Ein wesentlicher Verfahrensfehler ware die Verletzung
des rechtlichen Gehdrs im Sinne von Artikel 113 (1) EPU.
Im vorliegenden Fall ist daher zu untersuchen, ob die
ZurlUckweisung der Anmeldung auf Grlnde gestltzt war, zu

denen sich die Anmelderin nicht &duffern konnte.

Es geht also insbesondere darum, ob der in der
Zurlckweisungsentscheidung genannte Grund, wonach der

Anspruch 3 die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU
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verletzt, in dem vorausgegangenen Bescheid der
Anmelderin mitgeteilt worden war. Der zuletzt einreichte
Anspruch 3 ist zwar gegenlber dem in dem Bescheid
diskutierten insofern geadndert, als die Einschrankung,
wonach das GPS-Messsystem in das Fahrzeug eingebaut ist,
gestrichen wurde. Aber in dem Bescheid findet sich in
Abschnitt 3.1 am Ende der Satz: "Dies ist ein klarer
Hinweis, dass der Anmeldungsgegenstand kein GPS-
Messsystem aufweist". Da der Anmeldungsgegenstand im
Sinne der vorliegenden Anmeldung ein Verfahren ist, war
somit eine eindeutige Begrlindung gegeben, dass ein
Anspruch wie der vorliegende, der ein GPS-Messsystem

beinhaltet, Artikel 123 (2) EPU verletzt.

Eine Verletzung des rechtlichen Gehdrs ist daher nicht
erkennbar und wurde von der Beschwerdefihrerin auch
nicht geltend gemacht. Sie hat lediglich ausgefthrt, die
eingeschrankte Aufrechterhaltung der beanstandeten
Erganzungen und eines geadnderten Anspruchs 3 seien
ausfihrlich begriindet worden. Mit dem Verweis auf die
Einschrinkungen und Anderungen sollte offenbar die
Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit Einwanden der

Prifungsabteilung unterstrichen werden.

Verfahrensdkonomie

Wie in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,

4. Auflage 2001, siehe Seite 297, vorletzter Absatz bis
Seite 298, erster Absatz, ausgefihrt, haben die Kammern
regelmafRig in einer Zurlckweisung nach einem einzigen
Bescheid keine Uberschreitung des Ermessensspielraums
der Prifungsabteilungen gesehen, wenn das rechtliche
Gehdér gewdhrleistet war. Dieses wurde jedoch, wie oben

gezeigt wurde, im vorliegenden Fall nicht verletzt.
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Die Beschwerdefihrerin hat nun geltend gemacht, dass die
sofortige Zurlckweisung im Anschluss ihrer Antwort auf
den einzigen Bescheid aus verfahrens®konomischen Griunden
nicht gerechtfertigt gewesen sei, und darin einen

wesentlichen Verfahrensmangel gesehen.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass die
Zurickweisung in diesem Verfahrensstadium durchaus
berechtigt war. Bei der klaren Sachlage im vorliegenden
Fall hatte sich die Prifungsabteilung in einem weiteren
Bescheid nur wiederholen miissen. Angesichts der
ausfihrlichen Argumentation der Anmelderin in ihrer
Eingabe hatte die Prufungsabteilung auch den Eindruck
gewinnen kénnen, dass der Anmelderin sehr viel an dem
aufrechterhaltenen abhadngigen Anspruch 3 und den
entsprechenden Beschreibungsteilen gelegen war, so dass
es sogar angezeigt war, hierlber frih zu entscheiden, um
der Anmelderin den Weg in die Beschwerde zu erdffnen.
Verfahrensdkonomisch ware es im Ubrigen gewesen, wenn
die Anmelderin mit Haupt- und Hilfsantrag agiert hatte,
indem sie einen Hauptantrag auf die Erteilung mit dem
Anspruch 3 und einen Hilfsantrag auf die Erteilung ohne
den Anspruch 3 gerichtet hatte. In diesem Fall hatte die
Prifungsabteilung die Erteilung auf der Grundlage des
Hilfsantrags in Aussicht stellen und gleichzeitig den
Hauptantrag ablehnen ké&énnen, siehe Richtlinien E-X, 5,

5. Absatz.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass kein
Verfahrensmangel vorliegt, der eine Rlckzahlung der

Beschwerde rechtfertigt.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Der Antrag auf RlUckzahlung der Beschwerdegebihr wird

zurlickgewiesen.
Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
M. Kiehl A. G. Klein
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