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Sachverhalt und Antrage

AV

1587.D

Die vorliegende Beschwerde betrifft eine européaische
Patentanmeldung, die auf einer PCT-Anmeldung
(internationale Veroffentlichungsnummer WO 03/018224)
basiert. Wahrend des PCT-Verfahrens wurde ein
internationaler vorlaufiger Priufungsbericht (IPER) vom
EPA erstellt, in welchem Einwande hinsichtlich fehlender
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit begrindet wurden.

Auf diesen Prufungsbericht und zur Vorbereitung des
Prufungsverfahrens in der europaischen Phase hat die
Beschwerdefuhrerin mit Schriftsatz vom 4. Mai 2004 neue
Anspriche gemall einem Hauptantrag sowie drei
Hilfsantragen eingereicht und ihre Neuheit und

erfinderische Tatigkeit begrindet.

Ohne weiteren Bescheid erliel3 die Priufungsabteilung am
15. Dezember 2004 eine Mitteilung nach Regel 51(4) EPU
(Formblatt 2004 07.02CSX); darin unterrichtete sie die
Beschwerdefuhrerin von ithrer Absicht, ein Patent auf der

Grundlage des zweiten Hilfsantrags zu erteilen.

Im Formblatt 2004 07.02CSX unter der Uberschrift
"Bemerkungen wies die Prufungsabteilung darauf hin,
dass die Anspriche 1 und 33 des Hauptantrages und des
ersten Hilfsantrages als "zuwenig klar unterschieden vom
ndchstliegenden Stand der Technik angesehen werden
(Artikel 84 und 54 EPU)".

Die Beschwerdefuhrerin hat diese Mitteilung hinsichtlich
des Hauptantrages und des ersten Hilfsantrages als eine
beschwerdefahige Entscheidung angesehen und am

08. Februar 2005 eine Beschwerde eingereicht und
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gleichzeitig die Beschwerdegebihr entrichtet.

Gemal der telephonischen Rucksprache von 15. Marz 2005
mit dem Vertreter der Beschwerdefihrerin bat die
Prufungsabteilung den Vertreter um Stellungnahme, ob
seine "Beschwerde™ als Nichteinverstandniserklarung oder
als formelle Beschwerde angesehen werden soll. Der
Prufer verwies auf T 1181/04; gemal dieser Entscheidung
wurde eine Beschwerde gegen eine Mitteilung nach

Regel 51(4) EPU zugelassen. Der Vertreter hat sich fiur
die formelle Beschwerde entschieden und am

13. April 2005 die Beschwerdebegrindung eingereicht.

Vortrag der Beschwerdefihrerin

a) Die Beschwerdefuhrerin tragt vor, dass die
Prifungsabteilung durch die unter "Bemerkungen™
gemachten Ausfiuhrungen der Mitteilung nach Regel 51(4)
EPU den Hauptantrag und den ersten Hilfsantrag
explizit zurickgewiesen habe. Dies sei als eine
abschlieRende Entscheidung anzusehen und daher sei
die Beschwerde zulassig.

b) Die Entscheidung der ersten Instanz hinsichtlich des
Hauptantrags und ersten Hilfsantrags sei nicht
begriundet und enthalte "Uber formelle Ausfihrungen iIm
Hinblick auf einer eventuelle Weiterfihrung des
formellen Erteilungsverfahrens fir den zweiten
Hilfsantrag unter "Bemerkungen™ lediglich die Aussage,
dass die Anspriuche 1 und 33 des Hauptantrags und des
ersten Hilfsantrags als "zuwenig klar unterschieden
vom nachstliegenden Stand der Technik D1 angesehen™
werden, wozu dann noch auf die Artikel 84 und 54

verwiesen wird."
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Das Verfahren des Priufungsabteilung verstol3e auch
gegen Artikel 96(2) EPU, da sie ohne vorherigen
Bescheid den Hauptantrag und ersten Hilfsantrag

zuriuckgewiesen habe.

Aus diesen Griunden habe die Prufungsabteilung der
Beschwerdefihrerin das rechtliche Gehdr versagt, und
die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr sei daher
rechtfertigt.

c) Die Beschwerdefiuhrerin hat auch zur Klarheit
(Artikel 84 EPU) und erfinderischen Tatigkeit der
Anspriche gemall dem Hauptantrag bzw. ersten
Hilfsantrag (Artikel 56 EPU) Stellung genommen.

VII. Antrage

Die Beschwerdefihrerin beantragt:

i) die Mitteilung gemalR Regel 51(4) EPU
aufzuheben und die Anmeldung mit der MalRRgabe
an die Priufungsabteilung zurickzuverweisen,
der Erteilung des europaischen Patents
Anspruch 1 gemall Hauptantrag vom 04. Mai 2004,
die urspriunglichen Anspriche 2 bis 66, die
ursprunglichen Beschreibungsseiten 1, 4 bis 13,
15 bis 20, 22 bis 24, die mit der
Beschwerdebegriundung eingereichten Seiten 2, 3,
3a, 14 und 21 und die urspringliche Zeichnung

zugrunde zu legen.

-
-
o/

Hilfsweise die Erteilung auf der Basis der
Anspriche 1 und 33 gemédfl} Hilfsantrag 1 vom
4. Mai 2004.

1587.D
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iin) Eine sachliche Zwischenentscheidung.

1v) Ruckzahlung der Beschwerdegeblhr.

Entscheidungsgrinde

1.

1587.D

Zulassigkeit der Beschwerde

Nach Artikel 106(1) EPU sind nur Entscheidungen der
Eingangsstelle, der Priufungsabteilungen, der
Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung mit einer
Beschwerde anfechtbar. Die Frage ist, ob die Mitteilung
nach Regel 51(4) EPU der Prifungsabteilung als
endgultige Entscheidung hinsichtlich des Hauptantrages
und des ersten Hilfsantrages und daher als eine

beschwerdefahige Entscheidung angesehen kann.

Der vorliegende Fall liegt wie in T 1181/04 entschieden.
Dort war die Kammer zum Schluss gekommen, dass eine
Mitteilung nach Regel 51(4) EPU dazu diene,
festzustellen, ob die Anmelderin mit der fur die
Erteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden sei, und
nicht dazu, das Priufungsverfahren mit einer endgultigen
Entscheidung abzuschlieRen. Eine Beschwerde gegen eine
Mitteilung nach Regel 51(4) EPU ware daher im Regelfall
unzulassig. Wenn aber unter Berufung auf den objektiven
Inhalt die Mitteilung nach Regel 51(4) EPU als eine das
Prufungsverfahren abschliellende Entscheidung zu
verstehen seil, seil eine Beschwerde moglich.

Die Mitteilung gemall Regel 51(4) vom 15. Dezember 2004,
nach der die Priufungsabteilung beabsichtigt, ein Patent
auf der Grundlage der Anspriche nach dem zweiten
Hilfsantrag zu erteilen, enthalt die Bemerkung, dass
"die Anspruche 1 und 33 des Hauptantrags und des ersten
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Hilfsantrages als zuwenig klar unterschieden vom
nachstliegenden Stand der Technik D1 angesehen werden,
Artikel 84 und 54 EPU". Die Mitteilung enthalt ferner
den Hinweis, dass nach Regel 51(8) EPU die
Patentanmeldung als zurickgenommen gilt, wenn die
Ubersetzung dieser Patentanspriiche nicht innerhalb einer

Frist von vier Monaten eingereicht werden.

Bei objektiver Betrachtung besteht damit der Inhalt der
Mitteilung darin, dass nur die Unterlagen nach dem
zweiten Hilfsantrag die Erfordernisse des europaisches
Patentibereinkommen erfillen und jene des Hauptantrags
und ersten Hilfsantrags die Erfordernisse der Artikel 84
und 54 EPU nicht erfiullen. Da der Beschwerdefihrerin
keine Moglichkeit eingeraumt wird, zu diesen Einwénden
Stellung zu nehmen, musste sie vernunftigerweise
annehmen, dass die Prufungsabteilung eine abschliel3ende
und endgultige Regelung und damit eine beschwerdefahige

Entscheidung getroffen hat.

Die telephonische Riuckfrage des Prufers vom

15. Marz 2005 ist In diesem Zusammenhang nicht relevant,
da sie nach Einlegung der Beschwerde und Bezahlung der
Beschwerdegebuhr erfolgte.

Die Beschwerde ist daher zulassig.

Die angefochtene Entscheidung

Die Begriundung

GemaR Regel 68(2) EPU sind Entscheidungen des

Europaischen Patentamts, die mit der Beschwerde

angefochten werden kdnnen, zu begrinden. Dieses
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Erfordernis soll es den Parteien erméglichen, zu
verstehen, aus welchen Grinden das Europaische Patentamt
zu seiner Entscheirdung gelangt ist, und gegebenenfalls
in der Beschwerdebegrindung nach Artikel 108 EPU zu
diesen Grunden Stellung zunehmen. Daraus folgt, dass
auch dann, wenn in einer Entscheidung im Rang
vorangehende Antrage zuruckgewiesen werden, In dieser
Entscheidung die Griunde fur diese Zurickweisung
angegeben werden miussen (siehe auch Rechtsauskinfte des
europaischen Patentamts Nr. 15/05(rev.2) Amtsblatt EPA,
Juni 2005 Seite 359 Absatz 1.5b).

Die in der Mitteilung gemaR Regel 51(4) EPU gegebene
Begrindung fir die Zurickweisung des Hauptantrags und
des ersten Hilfsantrags ist nicht verstandlich, da nicht
klar, ist, was mit "zuwenig klar unterschieden vom Stand
der Technik D1"™ gemeint ist, beispielsweise ein Einwand
mangelnder Klarheit, Neuheit oder erfinderischer
Tatigkeit. Zudem besteht diese Begrindung lediglich in
einer Feststellung, ohne die Grinde dafur anzugeben,
warum die offensichtlich doch vorhanden Unterschiede
nicht klar bzw. nicht erfinderisch sein sollen. Auch ein
Verweis auf irgendeinen vorhergehenden Bescheid, aus dem
diese Grunde ersichtlich sein konnten, fehlt, was
insofern aber nicht verwunderlich ist, als Uberhaupt
kein vorangehender Bescheid im Prifungsverfahren

ergangen ist.

Die Entscheidung der Priufungsabteilung ist daher nicht
begrindet und die Erfordernisse der Regel 68(2) EPU sind
nicht erfullt.
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2.2 Mangelndes rechtliches Gehor (Artikel 113(1) EPU)

Nach Artikel 113(1) EPU durfen Entscheidungen des
Europaischen Patentamts nur auf Grinde gestutzt werden,
zu denen sich die Beteiligten aufRern konnten. Dies
bedingt selbstverstandlich, dass die Grinde den
Beteiligten vorher mitgeteilt wurden. Dies ist Im
vorliegenden Fall nicht geschehen, da im
Prufungsverfahren uUberhaupt keine Mitteilung bzw. kein
Bescheid ergangen ist. Die einzige Mitteilung des Amtes
ist der IPER, der aber nur dann als Teil des
Prufungsverfahren angesehen werden kénnte, wenn in einem
Bescheid auf ihn Bezug genommen wurde, was mangels
Bescheid nicht der Fall ist. Zudem enthalt der IPER nur
Bemerkungen zur Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und
gewerblichen Anwendbarkeit, wogegen ein Einwand
mangelnder Klarheit, als welcher der in der Mitteilung
nach Regel 51(4) EPU genannte Grund auch verstanden
werden konnte, erst in dieser Mitteilung, d.h. in der

"Entscheidung', erwdhnt wurde.

Es liegt somit einen VerstoRR gegen Artikel 113(1) EPU

VOor.

3. Schlussftolgerung

Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Erteilung des
Patents auf der Basis der im Prufungsverfahren
eingereichten Anspriuche geméfl} Hauptantrag bzw.
Hilfsantrag vom 04. Mai 2004. Da die "Entscheidung' der
Priufungsabteilung hinsichtlich dieser Antrage nicht
begrindet und unter Verletzung des rechtlichen Gehors

erlassen worden ist, muss der Beschwerde insoweit

1587.D



-8 - T 0560705

stattgegeben werden, als in Form einer "sachlichen”
Zwischenentscheidung (Antrag (i1ii) der
Beschwerdefihrerin) die Sache an der Priufungsabteilung
zur Priufung der Antrage (1) und (i1) zuriuckverwiesen

wird.
Aufgrund der beiden obengenannten wesentlichen
Verfahrensmangel ist auch die Ruckzahlung der

Beschwerdegebiihr nach Regel 67 EPU gerechtfertigt

(Antrag (iv) der Beschwerdefihrerin).

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Prufung auf der Grundlage der Antréage (i) und (11)

zurickverwiesen.
3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
A. Counillon U. Krause

1587.D



