BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABI.
(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -1 An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 20. November 2018
Beschwerde-Aktenzeichen: T 1238/14 - 3.3.10
Anmeldenummer: 07724412.77
Veroffentlichungsnummer: 2012843
IPC: A61L15/60, CO8F8/44, C08J3/24
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

WASSERABSORBIERENDES POLYMERGEBILDE MIT VERBESSERTER
PERMEABILITAT UND ABSORPTION UNTER DRUCK

Anmelder:
Evonik Degussa GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPU Art. 113(1)
EPU R. 103(1) (a)

Schlagwort:
Rechtliches Geh&r - Gelegenheit zur Stellungnahme (nein)
Zurlickverweisung an die erste Instanz - (ja)

Rickzahlung der Beschwerdegebithr - (ja)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
EPA Form 3030 ) . .
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedandert werden.



Zitierte Entscheidungen:
G 0002/97, T 1607/08, T 2246/13

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geadndert werden.



Qffice eureplen
des brevets

m——e BeSChwe rdekam mern Boards of Appeal of the

European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8

GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0

Patentamt
0) Faten bifice Boards of Appeal 85540 Haar

Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1238/14 - 3.3.10

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
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Beschwerdefiihrer:

(Anmelder)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka
Mitglieder: C. Komenda
F. Blumer

Evonik Degussa GmbH
Rellinghauser Strasse 1-11
45128 Essen (DE)

Lang, Arne

Evonik Industries AG
Intellectual Property Management
Bau 10427 / PB 15
Paul-Baumann-Strale 1

45764 Marl (DE)

Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 29. November
2013 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 07724412.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Beschwerdefiihrerin (Anmelderin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 29. November 2013, mit welcher
die europaische Patentanmeldung Nr. 07 724 412.7

zurlickgewiesen wurde.

Im Prifungsverfahren hatte die Prifungsabteilung u.a.
gerliigt, dass der Gegenstand der Anspriiche gemal
damaligem Hauptantrag mehrere unterschiedliche
Erfindungen beinhaltete, von denen nur die erste
Erfindung recherchiert worden sei. Die anschlieRende
Sachprifung sei folglich auf den recherchierten
Gegenstand zu beschrdnken und die nicht recherchierten

Gegenstande aus der Anmeldung zu streichen.

In einer Ladung zur mindlichen Verhandlung vor der
Priifungsabteilung vom 16. Juli 2013 wurden der
Beschwerdefilhrerin erneut die Einwdnde in Bezug auf die
Anspriiche des damals einzigen Antrages mitgeteilt. Die
Beschwerdefiithrerin wurde am Ende der Ladung darauf
hingewiesen, dass sie einen Antrag auf Entscheidung
nach Lage der Akten nur dann stellen kdnne, wenn keine
weiteren Anderungen und keine weiteren Eingaben seitens

der Beschwerdefiihrerin erfolgten.

Mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2013 reichte die
Beschwerdefiithrerin vor der Prifungsabteilung weitere
Argumente, sowie geanderte Anspriiche im Rahmen der

damaligen Hilfsantrdage 1 und 2 ein.

In der Kurzmitteilung vom 28. Oktober 2013 hob die
Prifungsabteilung die Ladung zur mindlichen Verhandlung
auf und teilte der Beschwerdefiihrerin mit, dass das

Verfahren schriftlich fortgesetzt werde.



VI.

VIT.

VIIT.

IX.
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Die als nadchstes folgende Aktion von Seiten der
Prifungsabteilung war der Erlass der angefochtenen
Entscheidung vom 29. November 2013, mit welcher die
Streitanmeldung im Umfang des damaligen Hauptantrages,

sowie der beiden Hilfsantrage zuriickgewiesen wurde.

Zusammen mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefilhrerin erneut einen Hauptantrag, sowie die
Hilfsantrdge 1 und 2, auf denen die angefochtene
Entscheidung basierte, und die neuen Hilfsantrage 3 bis
5 ein. Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2018 reichte sie

die zusatzlichen Hilfsantrdge VI und VII ein.

Die Beschwerdefiihrerin rigte im Schriftsatz wvom

11. Oktober 2018, dass ihr erstmals mit der
angefochtenen Entscheidung die Grinde fir die
Zurlickweisung der Anspriiche gemal der damaligen
Hilfsantrdge 1 und 2 mitgeteilt worden seien. Ihr sei
daher keine Gelegenheit zum Vorbringen wvon
Gegenargumenten gegeben worden, so dass ihr rechtliches

Gehor verletzt worden sei.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickverweisung an

die Prifungsabteilung.

Am Ende der mindlichen Verhandlung am 20. November 2018

wurde die Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrunde

Die Beschwerde ist zulassig.
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Rechtliches Gehér (Artikel 113(1) EPU)

Die Beschwerdefihrerin stitzt ihren Hauptantrag
darauf, dass die Prufungsabteilung durch den Erlass
der angefochtenen Entscheidung das rechtliche Gehor
der Beschwerdefihrerin in Bezug auf die neu
eingereichten Hilfsantrage 1 und 2 verletzt habe. Dies
stelle einen Verfahrensfehler dar, der eine

Zurickverweisung an die erste Instanz rechtfertige.

GemaB Artikel 113(1) EPU dirfen Entscheidungen des
Europaischen Patentamtes nur auf Grinde gestitzt

werden, zu denen sich die Beteiligten &duBern konnten.

Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdefthrerin in
Antwort auf die damalige Ladung zur miundlichen
Verhandlung vor der Priufungsabteilung die Hilfsantrage

1 und 2 eingereicht.

Ohne dass eine mindliche Verhandlung durchgefihrt
worden ware, hat die Prifungsabteilung auch die
Anspriche der Hilfsantrdge 1 und 2 als nicht
patentierbar angesehen, wie aus der angefochtenen
Entscheidung hervorgeht. Die in den Ansprichen der
Hilfsantrdge 1 und 2 vorliegenden Mangel wurden der
Beschwerdefihrerin jedoch nicht vorab zur Stellungnahme
mitgeteilt, sondern ausschlieBlich und erstmals in Form
einer Entscheidung zur Zurickweisung der Anmeldung in
Bezug auf den Hauptantrag, sowie auf die beiden
Hilfsantrage. Folglich hatte die Beschwerdefiihrerin
keine Moglichkeit, ihre Argumente in Bezug auf die
Einwande der Prifungsabteilung zu den beiden

Hilfsantragen vorzutragen.

Dass die Beschwerdefihrerin keine mundliche Verhandlung

beantragt hatte, ist ohne Bedeutung. Wenn ein Anmelder



- 4 - T 1238/14

zu einer mindlichen Verhandlung geladen wird, kann er
davon ausgehen, dass eine mindliche Verhandlung
stattfindet, bei der ihm Gelegenheit gegeben wird, auf
Einwdnde der Prifungsabteilung zu antworten. Wird die
mindliche Verhandlung abgesagt, ist ihm auf andere

Weise das rechtliche Gehdér zu gewahren.

Die Prifungsabteilung hatte am Ende des Annex zur
Ladung explizit darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf
Entscheidung nach Lage der Akten nur dann gestellt
werden konne, wenn keine weiteren Anderungen und keine
weiteren Eingaben seitens der Beschwerdefithrerin nach
Erhalt der Ladung erfolgten. Daher kann im vorliegenden
Fall auch nicht davon ausgegangen werden, dass die
Beschwerdefihrerin implizit einen Antrag auf eine

Entscheidung nach Lage der Akten beantragt habe.

Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die
Zurickweisung der Anspriche gemaB der Hilfsantrdge 1
und 2, ohne der Beschwerdefiihrerin vorab eine
Mbéglichkeit zur Stellungnahme gegeben zu haben, eine
Verletzung des rechtlichen Gehdérs darstellt, die eine
Zurickverweisung der Angelegenheit an die

Prifungsabteilung rechtfertigt.

Vertrauensschutz

Die Absage der mindlichen Verhandlung und der Hinweis
der Prifungsabteilung auf die Fortfihrung des
Verfahrens in schriftlicher Form signalisierte der
Beschwerdefihrerin, dass die in der Ladung
vorgetragenen Einwdnde gegen die Erteilung eines
Patentes ausgeraumt sind, oder, dass ihr in Bezug auf
etwaige weiter bestehende Mangel zumindest eine

Moglichkeit zur Stellungnahme gegeben wird.
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3.2 Der Erlass der flir die Beschwerdefithrerin nachteiligen
Entscheidung, ohne dass ihr eine Gelegenheit zur
Stellungnahme zu den nach Auffassung der
Priifungsabteilung bestehenden Mangeln gegeben wurde,
verletzte die berechtigten Erwartungen der
Beschwerdefiithrerin. Das Vorgehen der Prifungsabteilung
stellt nicht nur eine Verletzung des rechtlichen
Gehors, sondern auch einen VerstoBl gegen den Grundsatz
des Vertrauensschutzes dar (G 2/97, AB1 EPA 1999, 123;
T 2246/13; T 1607/08).

4. Riickzahlung der Beschwerdegebiihr (Regel 103 EPU)

GemdaB Regel 103 (1l)a EPU wird die Beschwerdegebiihr
zurickbezahlt, wenn der Beschwerde stattgegeben wird
und die Rickzahlung wegen eines wesentlichen
Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Da ein
Verstol gegen das Recht auf rechtliches Gehdr einen
wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wird die
Ruckzahlung der BeschwerdegebuUhr angeordnet

(Regel 103 (1) a EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prifungsabteilung
zuriickverwiesen.

3. Die Beschwerdegebihr wird zuriickerstattet.



Die

C. Rodriguez Rodriguez

— 6 —
Geschaftsstellenbeamtin: Der
werdek,
Q)sc’:;wéischen Pie;h/))@
B9 & ’e/%/a
»* N
Le %
5 g =
o5 re
of §8
0% S o
OJ)OEZ//) ‘997’ A\
® N
Q/ sa-'f/[],/ ap 6’3\\1\’“;§6
Weyg & \°
P.

T 1238/14

Vorsitzende:

Gryczka
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