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Durr Dental AG
Hopfigheimer StraRe 17
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Ostertag, Reinhard
Patentanwélte

Ostertag & Partner
Epplestr. 14

D-70597 Stuttgart (DBE)

(DE)

Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 15. April 2010
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 02774013.3
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU

zurilckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

V.
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Mit der am 15. April 2010 zur Post gegebenen
Entscheidung der Priufungsabteilung wurde die europaische
Patentanmeldung wegen mangelnder Klarheit und fehlender
erfinderischer Tatigkeit ohne vorherige Anberaumung

einer mundlichen Verhandlung zuruckgewiesen.

Im Antwortschreiben der Anmelderin vom 27. Januar 2010
auf den ersten Bescheid der Prifungsabteilung vom

17. Julit 2009 befindet sich am Schluss ein Absatz mit
folgendem Wortlaut:

"Sollten weiterhin grundlegende Bedenken beziglich der
Patentfahigkeit bestehen, wird ein Interview oder eine
Anhérung fur sachdienlich gehalten. Kleinere noch fur
sachdienlich gehaltene Anderungen an den Anspriichen
konnten auch telefonisch mit dem Unterzeichner

besprochen werden.™

Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) legte gegen die
Entscheidung der Prufungsabteilung am 14. Juni 2010
Beschwerde ein. Die Beschwerdegebihr wurde am 15. Juni
2010 entrichtet. Die Beschwerdebegrindung wurde am

16. August 2010 eingereicht.

Die Beschwerdefihrerin beantragt:
1. die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
Zuruckverweisung der Sache an die Prufungsabteilung

sowie die Ruckzahlung der Beschwerdegeblhr;

2. hilfsweise die Erteilung des Patentes auf der Basis

der urspringlich eingereichten Anspriche 1 bis 5, die
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Gegenstand des vor der Prufungsabteilung gestellten
Hauptantrags waren;

3. weiterhin hilfsweise die Erteilung des Patentes auf
der Basis der Anspriuche 1 bis 5 gemdl3 Hilfsantrag 1
oder Hilfsantrag 2, wie sie mit der
Beschwerdebegrindung vom 16. August 2010 gestellt

wurden.

Die von der Beschwerdefihrerin vorgebrachten
entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Im Schriftsatz vom 27. Januar 2010 sei die Anberaumung
einer Anhdorung bzw. die Terminsvereinbarung fir ein
Interview beantragt worden. Hierbei sei eine "hofliche”
Formulierung gewahlt worden, dergemass ein Interview

oder eine Anhorung "fur sachdienlich gehalten™ werde.

Falls Antrage fur unklar gehalten werden sollten, sei
der wahre Wille des Erklarenden im Wege der Auslegung zu
ermitteln gewesen. Aus dem entsprechenden Abschnitt des
Schriftsatzes vom 27. Januar 2010 gehe klar hervor, dass
die Anmelderin sich nicht mit diesem Schriftsatz habe
zufrieden geben wollen, sondern vielmehr auf dem Wege
eines Interviews oder einer Anhorung nochmals vor einer

Entscheidung habe gehoért werden wollen.

Die Nichtgewahrung eines Interviews oder einer Anhdrung
stelle somit einen Verfahrensfehler dar, der die
Rickverweisung der Sache an die Prufungsabteilung und
die Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr rechtfertige.
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Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Verfahrensaspekte

2.1 Es i1st hier die Frage zu klaren, ob der oben unter
Punkt 11 wiedergegebene Schlussabschnitt des Schreibens
der Beschwerdefihrerin vom 27. Januar 2010 einen Antrag
auf mundliche Verhandlung im Sinne von Artikel 116 EPU
enthalt. Nach Auffassung der Kammer geht es in diesem
Absatz um drei Aspekte, namlich um ein Interview, eine

Anhérung und eine telefonische Rucksprache.

2.2 Ein Antrag auf ein "Interview", also eine personliche
Riucksprache, oder auf telefonische Rucksprache ist nach
standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europaischen Patentamts kein Antrag auf mundliche
Verhandlung. Wird eine derartige Riucksprache vom
Anmelder vorgeschlagen oder beantragt, steht es iIm
Ermessen des Priufers bzw. der Prifungsabteilung, ob
einem solchen Antrag stattgegeben wird oder nicht (siehe
auch Priufungsrichtlinien, C-Vl, 6.2 i.d. Fassung vom
April 2010).

2.3 Hiervon grundsatzlich zu unterscheiden ist ein Antrag
auf mundliche Verhandlung. Wenn diese von einem
Verfahrensbeteiligten beantragt wird, muss gemass
Artikel 116(1) EPU eine mundliche Verhandlung
stattfinden, bevor eine Entscheidung von Seiten des
Amtes ergeht. Diese Vorschrift ist zwingend und l&sst,
im Gegensatz zu der im EPU nicht explizit erwahnten
Moglichkeit einer Rucksprache, keinerlei

Ermessensspielraum zu.
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2.4 Im vorliegenden Fall wurde von der Anmelderin der
Begriff "Anho6rung" verwendet. Wie in der angegriffenen
Zuruckweisungsentscheidung unter Punkt 4 zutreffend
dargestellt, ist dieser Ausdruck einer "mundlichen
Verhandlung'™ im Sinne von Artikel 116(1) EPU
gleichzusetzen. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang
von der Anmelderin nicht explizit der Begriff
"beantragen' oder "Antrag' verwendet. Es wurde zum
Ausdruck gebracht, dass eine "Anhdrung fir sachdienlich
gehalten™ wird, wenn "weiterhin grundlegende Bedenken
beziuglich der Patentfahigkeit bestehen™ sollten. Bei
fairer und verstédndnisvoller Lesart kann diese
Formulierung nach Ansicht der Kammer jedoch nichts
anderes bedeuten, als dass die Anmelderin vor einer
Entscheidung der Prufungsabteilung nochmals gehoért
werden wollte und somit eine Anhdrung bzw. mindliche
Verhandlung begehrte, also beantragte. Ob der formelle
Begriff "Antrag'” oder "beantragen™ verwendet wird oder
nicht, spielt In diesem Zusammenhang keine Rolle (siehe
auch T 263/91, Entscheidungsgrinde Punkt 2, 3. Absatz).
Wichtig ist allein die Absicht und Intention der
Anmelderin, die im vorliegenden Fall nach Ansicht der
Kammer klar und zweifelsfreir feststellbar ist. Wenn die
Prifungsabteilung in dieser Hinsicht auch nur den
geringsten Zweifel gehabt hatte, so ware sie
verpflichtet gewesen, Kontakt mit der Anmelderin
aufzunehmen, um zu klaren, ob eine miundliche Verhandlung
gemass Artikel 116(1) EPU tatsachlich beantragt wird
oder nicht, da es sich hierbeir um ein unabdingbares
Recht der Beteiligten im Verfahren vor dem Europaischen
Patentamt handelt (siehe z.B. T 668/89, Punkt 3; T 95/04,
Punkt 3). Der von der Anmelderin verwendete Ausdruck

"sachdienlich™ impliziert, anders als bel einem Antrag
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auf Rucksprache, beir einem Antrag auf mundliche
Verhandlung keinerleil Ermessensspielraum der

Priufungsabteilung hinsichtlich seiner Gewdhrung.

Die i1n der angegriffenen Zurickweisungsentscheidung
zitierte Entscheidung T 263/91 ist auf den hier
vorliegenden Fall nicht ubertragbar, da sich die
Verfahrensbeteiligte dort lediglich das Recht auf eine
mindliche Verhandlung vorbehielt, also nur zum Ausdruck
brachte, dass sie in der augenblicklichen Lage noch
keinen Antrag auf mundliche Verhandlung stellen wollte,
dies aber moglicherweise zu einem spateren Zeitpunkt tun
wolle (siehe Punkt 2, 3. Absatz der Entscheidungsgrinde).
Die hier zu beurteilende Situation ist vielmehr eher mit
der vergleichbar, die der in dem o.a. Absatz zitierten
Entscheidung T 283/88 zugrunde lag, In der von der
Anmelderin eine mindliche Verhandlung angeregt bzw.
vorgeschlagen wurde, was von der dort entscheidenden
Kammer ebenfalls als Antrag auf mindliche Verhandlung

angesehen wurde (siehe Punkt 4 der Entscheidungsgrinde).

Im hier vorliegenden Fall war die Priufungsabteilung
folglich nicht berechtigt, eine
Zuruckweisungsentscheidung zu treffen, ohne vorher die
beantragte mindliche Verhandlung anzuberaumen. Dies ist
eine Verletzung des durch Artikel 116(1) EPU gegebenen
unabdingbaren Rechts auf eine miundliche Verhandlung. Die
angegriffene Entscheidung ist daher nichtig und somit
aufzuheben.

Das Recht auf mundliche Verhandlung nach Artikel 116(1)
iIst ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil der
Verfahren vor den Organen des Europaischen Patentamts.

Ein Verstoss hiergegen stellt daher prinzipiell einen
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wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von

Regel 103(1)(a) EPU dar. Die Priufungsabteilung hat nach
der Antwort der Anmelderin auf den (ersten und einzigen)
Priufungsbescheid unmittelbar entschieden und hierbei die
erkennbare Absicht der Anmelderin Ubergangen oder
zumindest nicht zu klaren versucht (vgl. T 283/88,

Punkt 4 der Entscheidungsgrinde). Es handelt sich damit
um einen wesentlichen Verfahrensmangel, der nach

Regel 103(1)(a) EPU die beantragte Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr rechtfertigt. Gemass Artikel 11 der
VOBK ist die Angelegenheit in einer solchen Situation
regelmassig an die erste Instanz zurickzuverweisen. Dies
wurde im Ubrigen von der Beschwerdefihrerin auch

explizit beantragt.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an das Organ der ersten Instanz
zuriuckverwiesen mit der Anordnung, das Prufungsverfahren

unter Anberaumung der beantragten mindlichen Verhandlung

fortzusetzen.
3. Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
stattgegeben.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
D. Sauter M. Noél
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