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Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. Marz 2005

T 1255/04 - 3.3.1
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss

Mitglieder: P. P. Bracke
S. C. Perryman

Anmelder: Applera Corporation
Stichwort: Dibenzorhodaminfarbstoffe/APPLERA

Artikel: 113 (2) EPU
Regel: 51 (4), (5) und (6), 86 (3), 97 (1) EPU

Schlagwort: "wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)" - "Riickzahlung der Beschwerdegebiihr (bejaht)" -
"Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU - Notwendigkeit der Begriindung, warum héherrangige Antrige
zuriickgewiesen werden"

Leitsatz

I. In einem Fall, in dem es neben einem Antrag, der als zuldssig betrachtet wird und zu dem eine Mitteilung nach Regel 51
(4) EPU zuzustellen ist, noch héherrangige, zuriickgewiesene Antrége gibt, ist die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU
unzureichend, wenn ihr nicht die Begriindung dafiir beiliegt, warum die héherrangigen Antrdge zuriickgewiesen werden.
AuBBerdem sollte in der Mitteilung ausdriicklich auf die Méglichkeit der Aufrechterhaltung der zuriickgewiesenen Antréage
hingewiesen werden, damit sowohl der Anmelder als auch die Priifungsabteilung daran erinnert werden, dass der
Anmelder eine beschwerdeféhige schriftliche Entscheidung zu den h6herrangigen Antrédgen erwirken kann (siehe Nr. 3 der
Entscheidungsgriinde) (im Anschluss an die Entscheidung T 1181/04 vom 31. Januar 2005).

II. Halt der Anmelder einen noch anhéngigen, héherrangigen Antrag aufrecht, der in der miindlichen Verhandlung vor der
Priifungsabteilung erértert wurde, so kann dieser Antrag nicht nach Regel 86 (3) EPU zurtickgewiesen werden. Die
angefochtene Entscheidung, die lediglich feststellt, dass die Anmeldung zuriickgewiesen wird, weil keine vom Anmelder
gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPU vorliegt, auf die ein Patent erteilt werden kénnte, ist unzureichend
begriindet, weil sie keine sachlichen Griinde dafiir anfiihrt, warum das, was vom Anmelder gebilligt wird, nicht den
Patentierbarkeitserfordernissen des EPU entspricht (siehe Nr. 4 der Entscheidungsgriinde).

Sachverhalt und Antréage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Priifungsabteilung, die als WO 99/27020 verdoffentlichte
europaische Patentanmeldung Nr. 98 958 069.1 mit der Begriindung zuriickzuweisen, dass keine vom Anmelder gebilligte
Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPU vorliege, auf die ein Patent erteilt werden kénne.

II. Aus dem Protokoll der miindlichen Verhandlung vor der Priifungsabteilung geht hervor, dass in der miindlichen
Verhandlung Anspruchssatze gemal einem Hauptantrag und finf Hilfsantragen erdrtert wurden, dass der Hauptantrag
und die Hilfsantrage 1 bis 4 wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit zuriickgewiesen wurden und dass der flinfte
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Hilfsantrag als erfinderisch angesehen wurde. Dementsprechend wurde festgehalten, dass die Prifungsabteilung
beabsichtigte, auf der Grundlage des flinften Hilfsantrags eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU zu erlassen.

Dariber hinaus wurde im Protokoll festgehalten, dass der Patentvertreter auf der Aufrechterhaltung des Hauptantrags
sowie der Hilfsantrage 1 bis 4 bestand.

[1I. In einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU vom 16. Juli 2003 wurde die Anmelderin davon unterrichtet, dass die
Prufungsabteilung beabsichtigte, ein européisches Patent auf der Grundlage eines Anspruchssatzes zu erteilen, der
unbestreitbar dem in der miindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung erdrterten fiinften Hilfsantrag entsprach. Die
zurlickgewiesenen Antrage waren nicht erwahnt, ebenso wenig wurde ihre Zurlickweisung begriindet.

IV. In ihrer am 23. Januar 2004 eingegangenen Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU beantragte die
Anmelderin, den Anspruchssatz gemafl dem in der miindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung erérterten fiinften
Hilfsantrag durch einen Anspruchssatz zu ersetzen, der dem in der miindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung
erdrterten Hauptantrag entspreche, und erklarte ihr Einverstandnis gemaR Regel 51 (4) EPU unter der Voraussetzung,
dass der Anspruchssatz gemafll dem Hauptantrag gewahrbar sei.

Die deutsche und die franzdsische Ubersetzung der Patentanspriiche waren beigefiigt; es wurde beantragt, eine
Entscheidung uber die Erteilung eines Patents zu erlassen, und die Erteilungs- und die Druckkostengebdihr (bis zur

35. Seite) - 715 EUR - sowie die Druckkostengeblihr fiir die 36. und jede weitere Seite - 450 EUR - wurden zur Zahlung
angewiesen.

V. Daraufhin beschloss die Priifungsabteilung die Zurlickweisung der Patentanmeldung.

Als Zurlickweisungsgrund gab die Prifungsabteilung in ihrer Entscheidung an, dass die Anmelderin die Erteilung eines
Patents auf der Grundlage des Hauptantrags beantragt habe, der bereits in der miindlichen Verhandlung ausfihrlich
erdrtert worden sei (Artikel 113 (1) EPU). Die Priifungsabteilung habe der Anmelderin bereits in der miindlichen
Verhandlung mitgeteilt, dass dieser Antrag nicht den Erfordernissen des EPU geniige. Dementsprechend habe die
Priifungsabteilung beschlossen, die Anderungsvorschlage nach Regel 86 (3) EPU zuriickzuweisen. Gemaf

Artikel 113 (2) EPU kénne eine Entscheidung iiber eine européische Patentanmeldung nur auf der Grundlage der vom
Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung ergehen. Die Anmelderin habe sich nur mit einer Fassung der
Anmeldungsunterlagen einverstanden erklart, die nach dem EPU nicht zuléssig sei. Daher miisse die Priifungsabteilung
die Anmeldung mit der Begriindung zurlickweisen, dass keine vom Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des

Artikels 113 (2) EPU vorliege, auf die ein Patent erteilt werden kénnte.

VI. Die Anmelderin und jetzige Beschwerdeflhrerin machte geltend, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege, weil
die Prifungsabteilung die Patentanmeldung nicht hatte zurlickweisen drfen, ohne der Anmelderin Gelegenheit zu geben,
gemal Regel 51 (6) EPU Stellung zu nehmen und/oder Anderungen einzureichen.

VIIl. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Riickzahlung der Beschwerdegebtihr und zog ihren urspriinglichen Antrag auf
miindliche Verhandlung vor der Kammer fiir den Fall zurlick, dass die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die
erste Instanz zurickverwiesen wird.

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Regel 51 (5) und (6) EPU

2.1 Laut Regel 51 (5) EPU gilt es, wenn der Anmelder innerhalb der in Regel 51 (4) EPU vorgesehenen Frist Anderungen
beantragt, als Einverstdndnis mit der Erteilung des Patents in der gednderten Fassung, wenn er eine Ubersetzung der
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geanderten Patentanspriiche in den beiden Amtssprachen des EPA einreicht, die nicht die Verfahrenssprache sind, und
die Erteilungs- und die Druckkostengebiihr entrichtet.

Nachdem die erforderlichen Ubersetzungen der gednderten Patentanspriiche fristgerecht eingereicht und die Erteilungs-
sowie die Druckkostengeblhr fristgerecht entrichtet wurden, waren die Erfordernisse der Regel 51 (5) EPU erfilllt.

2.2 Zudem heilt es in Regel 51 (6) EPU, dass die Priifungsabteilung, wenn sie einer nach Absatz 5 beantragten Anderung
nicht zustimmt, dem Anmelder, bevor sie eine Entscheidung trifft, Gelegenheit zu geben hat, Stellung zu nehmen und
von ihr fiir erforderlich gehaltene Anderungen einzureichen.

Da die Beschwerdefiihrerin im vorliegenden Fall Anderungen beantragte und séamtliche Erfordernisse der Regel 51 (5)
EPU erfiillt waren, musste die Priifungsabteilung der Anmelderin Gelegenheit zur Stellungnahme geben, bevor sie eine
Entscheidung traf. Indem sie dies unterlieR, beging sie einen wesentlichen Verfahrensfehler, der, wie die
Beschwerdefiihrerin geltend macht, die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr gemaR Regel 67 EPU sowie die
Zurlckverweisung der Sache an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung rechtfertigt.

3. Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU

3.1 Wie bereits in der Entscheidung T 1181/04 - 3.3.6 vom 31. Januar 2005 (zur Verdffentlichung im Amtsblatt vorgesehen)
dargelegt wurde, ergibt sich offenbar ein grundlegendes Problem, weil dem Anmelder in Fallen, in denen er neben einem
Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsantrage eingereicht hat und die Priifungsabteilung nur einem der Hilfsantrage
stattzugeben gedenkt, eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU zugestellt wird, aus der hervorgeht, auf welchen zuldssigen
Antrag hin die Prifungsabteilung ein Patent zu erteilen bereit ist, die den Anmelder aber nicht darauf hinweist, dass er
die Moglichkeit hat, die zuriickgewiesenen Antrage aufrechtzuerhalten und eine schriftliche, begriindete
Zuriickweisungsentscheidung zu erwirken, statt der Erteilung des Patents auf der Grundlage des von der
Priifungsabteilung fiir zulassig erachteten Antrags zuzustimmen.

Zwar ist diese Mdglichkeit in der seit 1. Juli 2002 geltenden Fassung der Regel 51 (4) EPU nicht ausdriicklich genannt, der
Wortlaut schlief3t sie aber auch nicht aus. Damit das Recht des Anmelders, die Zurlickweisung héherrangiger Antrage mit
der Beschwerde anzufechten, gewahrt bleibt, darf ihm diese Mdglichkeit nicht vorenthalten werden.

3.2 In einem Fall, in dem es neben einem Antrag, der als zulassig betrachtet wird und zu dem eine Mitteilung nach

Regel 51 (4) EPU zuzustellen ist, noch héherrangige, zuriickgewiesene Antrage gibt, ist die Mitteilung nach Regel 51 (4)
EPU unzureichend, wenn ihr nicht die Begriindung dafiir beiliegt, warum die héherrangigen Antrage zuriickgewiesen
werden. Auferdem sollte in der Mitteilung ausdriicklich auf die Méglichkeit der Aufrechterhaltung der zurlickgewiesenen
Antrage hingewiesen werden, damit sowohl der Anmelder als auch die Prifungsabteilung daran erinnert werden, dass der
Anmelder eine beschwerdefahige schriftliche Entscheidung zu den héherrangigen Antragen erwirken kann (im Anschluss
an die Entscheidung T 1181/04 vom 31. Januar 2005). Nur so dirfte sichergestellt sein, dass sowohl die Anmelder als
auch die Prifungsabteilung wissen, was zu tun ist.

3.3 Es besteht daher kein Grund, von der Praxis abzuweichen, die in den einschlagigen "Richtlinien fir die Priifung im
Europaischen Patentamt" (Fassung vom Dezember 2003) dargelegt ist; wie es in Teil E, Kapitel X: ENTSCHEIDUNGEN,
5. Begriindung, insbesondere im finften Absatz, heift, muss, wenn im Prifungsverfahren ein Hauptantrag und
Hilfsantrége eingereicht wurden und einer der Hilfsantrage gewéhrbar ist, die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU auf der
Grundlage des (ersten) gewahrbaren Antrags zusammen mit einer Erlauterung ergehen, warum die héherrangigen
Antrige nicht gewihrbar sind. Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU hin héherrangige Antrage
aufrechterhalten, die nicht gewahrbar sind, so ergeht eine Zuriickweisungsentscheidung gemaR Artikel 97 (1) EPU.

4. Artikel 113 (2) EPU und Regel 86 (3) EPU

4.1 Im vorliegenden Fall machte die Beschwerdeflhrerin deutlich, dass sie ihren Hauptantrag in der Fassung
aufrechterhalten wollte, die sie in der miindlichen Verhandlung vor der Priifungsabteilung verfochten hatte. Da der
betreffende Antrag bereits in der miindlichen Verhandlung inhaltlich erértert worden war, konnte er gar nicht nach
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Regel 86 (3) EPU zuriickgewiesen werden, wie dies mit der angefochtenen Entscheidung geschah. Regel 86 (3) EPU soll
verhindern, dass ein Anmelder wiederholt versucht, die Priifungsabteilung dazu zu bewegen, ein Patent auf der Grundlage
von Antrégen zu erteilten, mit denen immer wieder neue Punkte eingebracht werden; sie zielt weder darauf ab noch kann
sie dazu verwendet werden, einem Anmelder die Erwirkung einer Entscheidung vorzuenthalten, in der die Zuriickweisung
eines bereits wahrend des Verfahrens inhaltlich erérterten Antrags sachlich begriindet wird. Eine solche Entscheidung zu
den substantiellen Fragen ist notwendig, damit der Anmelder entscheiden kann, ob er Beschwerde einlegt, und damit ein
Ausgangspunkt fiir Argumente im Rahmen eines etwaigen Beschwerdeverfahrens gegeben ist. Eine Entscheidung wie die
hier angefochtene Entscheidung, in der festgestellt wird, dass die Anmeldung zurlickgewiesen wird, weil keine vom
Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPU vorliegt, auf die ein Patent erteilt werden kénnte, ist
unzureichend begriindet, weil sie keine sachlichen Griinde dafiir anfiihrt, warum das, was vom Anmelder gebilligt wird,
nicht den Patentierbarkeitserfordernissen des EPU entspricht. Eine Zuriickweisung der Anmeldung auf dieser Grundlage
kann nur als weiterer wesentlicher Verfahrensmangel betrachtet werden, der die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr erforderlich macht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

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

3. Die Beschwerdegebiihr wird zuriickgezahlt.



