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Beschwerde-Aktenzeichen: T 0116/12 - 3.2.06

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 1. Marz 2013

Beschwerdefiihrer: BSH Bosch und Siemens Hausgerdte GmbH
(Anmelder) Carl-Wery-Strasse 34
81739 Miunchen (DE)

Vertreter: BSH Bosch und Siemens Hausgerdte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 Miunchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 21. Juli 2011
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 05801734.4
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Harrison
Mitglieder: G. de Crignis
R. Menapace



-1 - T 0116/12

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Im Laufe des Priufungsverfahrens der Patentanmeldung Nr.
05 801 734.4 erliel die Prifungsabteilung am 15.
November 2007 einen Bescheid nach Artikel 96 (2) EPU
mit folgendem Wortlaut: Fiir die vorliegende Anmeldung
wurde bereits ein internationaler vorldufiger Bericht
zur Patentfdhigkeit / internationaler vorldufiger
Priifungsbericht gemdfB PCT erstellt. Die in diesem
Bericht aufgezeigten Midngel geben daher zu Einwdnden

unter den entsprechenden Bestimmungen des EPU Anlass.

Im Internationalen Vorlaufigen Bericht zur
Patentierbarkeit ("IPER") war die mangelnde Neuheit
beanstandet worden. Es handle sich um keine
Auswahlerfindung, da von den erforderlichen Kriterien
"Teilbereich muss eng sein (i)", "genligend Abstand wvon
konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen
und den Eckwerten haben (ii)" und "es darf kein
willklirlicher Ausschnitt sein (iii)", letzteres nicht
erfiillt sei. Die Griinde hierfiir sind unter Punkt 1,

vorletzter und letzter Absatz angegeben.

In Erwiderung auf diesen Bescheid nahm die Anmelderin
in ihrem Schreiben vom 19. Marz 2008 zu diesem Einwand
und dessen Begriindung ausfiithrlich Stellung. Zu den
beiden weiteren Kriterien fihrte die Anmelderin aus, es
scheine von der Priiferin nicht bestritten zu werden,
dass es sich um einen engen Teilbereich (Kriterium (i))
handelt und dieser sei auch weit entfernt von dem im
Stand der Technik D1 offenbarten/genannten Verhaltnis

(Kriterium (ii)).

Die Prifungsabteilung hat daraufhin am 21. Juli 2011
die europaische Patentanmeldung Nr. 05 801 734.4 mit

der Begriindung zuriickgewiesen, dass der der Prifung



VI.

VII.
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zugrunde liegende Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu
sei. Es handle sich nicht um eine Auswahlerfindung, da

die Kriterien (i), (ii) und (iii) nicht erfillt seien.

Gegen diese Entscheidung richtete sich die am

14. September 2011 eingegangene Beschwerde samt
Abbuchungsauftrag der Anmelderin / Beschwerdefiuhrerin.
Die Beschwerdebegriindung, in welcher auch die
Rickzahlung der Beschwerdegebihr gemal

Regel 103 (1) (a) oder (2) EPU beantragt wurde, wurde am
18. November 2011 eingereicht.

Den Rickzahlungsantrag begriindete die
Beschwerdefiihrerin mit einer Verletzung des Grundsatzes
des rechtlichen Gehdrs gemdR Artikel 113 (1) EPU. Im
IPER habe die Priifungsstelle ausschlieRlich die
Nichterfillung des Kriteriums (iii) geltend gemacht, so
dass die Beschwerdefiihrerin in ihrer Bescheiderwiderung
vom 19. Marz 2008 davon ausgegangen sei, die Kriterien
(i) und (ii) fir eine Auswahlerfindung seien erfillt.
In der angefochtenen Entscheidung heibe es nun auf
einmal, diese beiden Kriterien seien auch nicht
erfiillt. Der Beschwerdefithrerin sei keine Gelegenheit
mehr gegeben worden, sich dazu zu aubern. Dariber
hinaus sei die Prifungsabteilung auf die Argumente der
Beschwerdefiihrerin zu Kriterium (iii) nicht
eingegangen, sondern habe dazu lediglich einen Satz aus
dem IPER wiederholt, sich somit mit den Argumenten der

Beschwerdefiihrerin nicht auseinandergesetzt.

Der Beschwerde wurde abgeholfen und das europaische
Patent wurde erteilt (Hinweis auf die Erteilung im
Europdischen Patentblatt 12/22), dem Antrag auf
Rickzahlung der Beschwerdegebithr gab die
Priifungsabteilung jedoch nicht statt.
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Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde, der abgeholfen wurde, war zuladssig. Die
Zustandigkeit der Beschwerdekammer fiir die Entscheidung
iber den Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr
grindet sich auf Regel 103 (2) EPU.

2. Die Beschwerdegebihr ist zurilickzuzahlen, wenn dies
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der
Billigkeit entspricht (Regel 103 (1) (a) EPU). Als
solchen hat die Beschwerdefiihrerin die Verletzung des
rechtlichen Gehdrs hinsichtlich der in der
angefochtenen Entscheidung als nicht erfillt

angesehenen Kriterien (i), (ii) und (iii) angesehen.

3. Was die beiden ersteren Kriterien anbelangt, hat die
Priifungsabteilung vor Erlass der Entscheidung niemals
zu erkennen gegeben, dass sie diese als nicht erfillt
ansehen kénnte. Noch musste die Beschwerdefiithrerin
damit rechnen, zumal im IPER, auf den die
Prifungsabteilung in ihrem (einzigen) Bescheid nach
Artikel 96 (2) EPU pauschal verwiesen hat, nur das
Kriterium (iii) in Frage gestellt wurde. Die bloRe
Aufzahlung der Kriterien (i) und (ii) ist keine
Gewahrung des rechtlichen Gehérs i. S. des Artikels
113 (1) EPU, ebenso wenig wie die Bemerkungen zu diesen
beiden Kriterien in der Bescheiderwiderung, ganz
abgesehen von ihrem Inhalt, unter diesen Umstanden eine
AuBerung zu den Griinden, auf die sich die angefochtene

Entscheidung stiitzt, darstellen konnten.

4, Was das Kriterium (iii) anbelangt, hat die
Argumentation der Beschwerdefilthrerin in der
Bescheiderwiderung zwar Eingang in die Darstellung
ihrer Argumente fir die Erfillung dieses Kriteriums

gefunden (Punkt 8 der Entscheidungsgriinde, erster
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Abschnitt bis einschlieBlich "1:100 ware zu lang und
1:1 ware unpraktikabel”), nicht aber in die Begrindung
des gegenteiligen Ergebnisses, zu dem die
Prifungsabteilung gelangt ist. Diese Begrindung (Punkt
8 ab "Es handelt sich bei der beanspruchten Auswahl"
bis Ende) ist praktisch wortgleich dem entsprechenden
Text im IPER (Punkt II, oben). Damit besteht keinerlei
Anhaltspunkt daflir, dass die in der Bescheiderwiderung
vom 20. Marz 2008 vorgebrachten Gegenargumente der
Beschwerdefithrerin betreffend Kriterium (iii) von der

Prifungsabteilung berlicksichtigt wurden.

Artikel 113 (1) EPU ist aber verletzt, wenn Tatsachen
und Argumente, die dem Vorbringen des Beschwerdefiihrers
zufolge fir die Verteidigung seiner Sache eindeutig wvon
zentraler Bedeutung sind und gegen die erlassene
Entscheidung sprechen kénnten, in dieser vollig auBer
Acht gelassen werden (T 763/04). Dies betrifft
insbesondere auch in einer Bescheidserwiderung
gemachtes Vorbringen, sodass grundsatzlich von einer
Verletzung des rechtlichen Gehdrs auszugehen ist, wenn
sich - wie im vorliegenden Fall - die Begriindung der
Entscheidung der Prifungsabteilung in der Wiederholung
der Grinde des vor der Bescheidserwiderung erlassenen
Bescheids erschépft (T 1997/08).

Daraus folgt, dass hinsichtlich der wesentlichen Grinde
fir die angefochtenen Entscheidung - namlich dass nicht
alle fir eine Auswahlerfindung erforderlichen Kriterien
erfillt seien - das rechtliche Gehér i.S5. von Artikel
113 (1) EPU nicht gewdhrleistet war, weder zu den
Kriterien (i) und (ii) (Punkt 3, oben), noch zu
Kriterium (iii) (Punkt 4, oben). Dies stellt einen so
wesentlichen Verfahrensmangel dar, dass die beantragte
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr der Billigkeit

entspricht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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M. H. A. Patin M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



