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Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 109(1), 113
EPU 1973 R. 29(2)

EPU R. 43(2), 103(1) (a)

Schlagwort:

Abhilfe

Wesentlicher Verfahrensmangel -
Verletzung des rechtlichen Gehors (nein)
Rickzahlung der Beschwerdegebihr -
wesentlicher Verfahrensmangel (nein)
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Beschwerde-Aktenzeichen: T 2053/14 - 3.2.02

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 19. Mai 2015

Beschwerdefiihrerin: Joimax GmbH
(Anmelderin) Amalienbadstrale 36
76227 Karlsruhe (DE)

Vertreter: Lempert, Jost
LICHTI Patentanwalte
Postfach 41 07 60
76207 Karlsruhe (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 14. August
2014 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 07846809.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Dufrasne
Mitglieder: D. Ceccarelli
M. Stern



-1 - T 2053/14

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

VI.

VII.

Die Anmelderin hat gegen die am 14. August 2014
abgesendete Entscheidung der Prifungsabteilung iber die
Zuriickweisung der europaischen Patentanmeldung

Nr. 07 846 809.7 Beschwerde eingelegt.

Die Anmeldung wurde zuriickgewiesen, weil sie gegen die
Erfordernisse der Regel 29(2) EPU 1973 verstoRe, da die
Anspriiche 1, 7 und 12 als unabhdngige Anspriiche in der

gleichen Kategorie gefasst waren.

Bevor die Priifungsabteilung die Entscheidung traf,
hatte sie in einem Bescheid vom 3. Mai 2013 einen
entsprechenden Einwand erhoben, der aber auf der
Regel 43(2) EPU (2000) basierte.

Mit Schreiben vom 10. Juni 2013 hatte die
Beschwerdefithrerin ausgefiihrt, es sei nicht
ersichtlich, "dass und wo gegebenenfalls geregelt sein
soll, dass die Regel 43(2) EPU [(2000)] auch
rickwirkend auf vor ihrem Inkrafttreten angemeldeter
Anmeldungen anwendbar" sei. Der Anspruchsatz, auf
dessen Grundlage die Erteilung eines Patentes beantragt
war, beinhaltete weiterhin drei unabhadngige Anspriiche

in der gleichen Kategorie.

Ohne weitere Bescheide traf die Prifungsabteilung die

angefochtene Entscheidung.

Die Beschwerdeschrift, die Beschwerdegebihr und die
Beschwerdebegriindung sind alle am 26. September 2014

eingegangen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung, die Riickzahlung der
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Beschwerdegebiihr nach Regel 103 EPU aufgrund eines
wesentlichen Verfahrensfehlers und hilfsweise eine

miindliche Verhandlung.

Die Prifungsabteilung hat der Beschwerde gemal
Artikel 109(1) EPU abgeholfen und das Prifungsverfahren
wieder erdffnet. Eine Riickzahlung der Beschwerdegebiihr

wurde nicht angeordnet.

Mit Brief vom 3. Marz 2015 lud die Kammer die
Beschwerdefilthrerin zur miindlichen Verhandlung und

teilte ihre vorlaufige Meinung mit.

Mit Brief vom 11. Mai 2015 nahm die Beschwerdefihrerin

ihren Antrag auf mindliche Verhandlung zurick.

Die mindliche Verhandlung fand am 19. Mai 2015 ohne die

Beschwerdefihrerin statt.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der
Beschwerdefithrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Die Prifungsabteilung habe die angefochtene
Entscheidung ausschlieRlich auf Regel 29(2) EPU 1973
gestiitzt, die erstmals in der Entscheidung herangezogen
worden sei. Die Beschwerdefihrerin habe somit keine
Gelegenheit gehabt, zuvor zu diesem Einwand im
Prifungsverfahren Stellung zu nehmen. Dies stelle eine
Verletzung des Prinzips des rechtlichen Gehors

(Artikel 113 EPU) dar. Wie aus der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern hervorgehe, liege mit der Verletzung
dieses Prinzips ein wesentlicher Verfahrensmangel vor,

der die Riickerstattung der Beschwerdegebihr begriindete.

Mit der Eingabe vom 10. Juni 2013 habe die
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Beschwerdefiihrerin bemangelt, dass die im friitheren
Bescheid angewendete Regel 43(2) EPU (2000) keine
zutreffende Regel fir die Prifung der vorliegenden
Anmeldung sei. Unmittelbar danach sei die angefochtene
Entscheidung erfolgt, die nunmehr Regel 29(2) EPU 1973
anfihrte. Somit sei diese Regel erstmalig in der
Entscheidung erwahnt worden. Der Beschwerdefiihrerin sei
keine Gelegenheit gegeben worden, sich hierzu zu

aubBern.

Auch wenn das EPU 2000 das EPU 1973 (sukzessive)
ersetze, handele es sich bei den entsprechenden
Ausfiihrungsordnungen um unterschiedlichen Normen zu
verschiedenen Ubereinkommen. Einen Verweis auf einen im
Hinblick auf die vorliegende Anmeldung nicht anwendbare
Norm sei unzuldssig und konne nicht in einen Verweis

auf eine anwendbare Norm umgedeutet werden.

Insofern koéonne dahingestellt bleiben, dass zufallig die
entsprechenden Regeln beider Fassungen des EPU die
gleichen Erfordernisse definieren. Im Allgemeinen sei
jedoch davon auszugehen, dass Regeln mit &hnlichem
Definitionsbereich durchaus Abweichungen beinhalten

kdonnen.

Die Begrindung der angefochtenen Entscheidung beruhe
dabei auf einer fehlerhaft angegebenen rechtlichen
Grindlage. Es konne nicht von einer Patentanmelderin
verlangt werden, dass sie nachprift, ob es innerhalb
des anwendbaren EPU 1973 iiberhaupt eine entsprechende
Regelung gibt und ob sie gegebenenfalls mit der

fehlerhaft angegebenen Regel ibereinstimmt.
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Entscheidungsgriunde

1. Da die Prifungsabteilung der Beschwerde gemal
Artikel 109(1) EPU abgeholfen hat, ist es nicht Sache
der Kammer, eine sachliche Stellungnahme iber die
Beschwerde zu geben. Es muss aber tber den Antrag auf

Rickerstattung der Beschwerdegebithr entschieden werden.

2. Regel 103 (1) (a) EPU (2000) schreibt vor, dass die
Beschwerdegebiihr zuriickgezahlt wird, wenn "der
Beschwerde abgeholfen [...] wird und die Rickzahlung
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der

Billigkeit entspricht".

Da der Beschwerde abgeholfen wurde, hat die Kammer zu
entscheiden ob die Prifungsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung einen wesentlichen
Verfahrensmangel begangen hat und ob wegen dieses
Verfahrensmangels die Rickzahlung der Beschwerdegebihr

der Billigkeit entspricht.

3. Wie die Beschwerdefihrerin ausfihrt, ist
Regel 29(2) EPU 1973 und nicht Regel 43(2) EPU (2000)
die maBgebliche Regel fiir die vorliegende Anmeldung,
gemal dem Beschluss des Verwaltungsrats vom
28. Juni 2001 tber die Ubergangsbestimmungen nach
Artikel 7 der Akte zur Revision des EPU vom
29. November 2000. Die angefochtene Entscheidung der
Prifungsabteilung stitzt sich somit richtigerweise auf
Regel 29(2) EPU 1973.

Es ist aber auch festzustellen, dass Regel 29(2) EPU
1973 erstmals in der angefochtenen Entscheidung erwahnt

wurde.
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Allerdings hatte die Prifungsabteilung in ihrem
Bescheid vom 3. Mai 2013 einen begrindeten Einwand
gegen die unabhdngigen Anspriiche 1, 7 und 12 der
gleichen Kategorie erhoben. Falschlicherweise wurde auf
Regel 43(2) EPU (2000) verwiesen.

Das Argument der Beschwerdefiilhrerin, es kdnne nicht von
einer Patentanmelderin verlangt werden, dass sie
nachpriift, ob es innerhalb des anwendbaren EPU 1973
iberhaupt eine entsprechende Regelung gibt und ob sie
gegebenenfalls mit der fehlerhaft angegebenen Regel

ibereinstimmt, ist in diesem Fall nicht iberzeugend.

Es ist namlich zundchst festzustellen, dass die fiur die
Entscheidung maRgebliche Regel 29(2) EPU 1973 im
wesentlichen die gleiche Bestimmung wie Regel 43 (2) EPU
(2000) enthalt. Es ist ferner anzumerken, dass die
Prifungsbescheide im vorliegenden Fall an einen
zugelassenen, patentrechtlich geschulten Vertreter
gerichtet waren. Demzufolge ist es nicht vorstellbar,
dass der zugelassene Vertreter den von der
Priifungsabteilung im Bescheid vom 3. Mai 2013 erhobenen
substanziierten Einwand gegen die Verwendung von drei
unabhangigen Anspriichen der selben Kategorie nicht ohne
weiteres als einen Einwand gemal der richtigerweise

anzuwendenden Regel 29(2) EPU 1973 erkannt haben soll.

Demzufolge hat die Beschwerdefiihrerin durchaus die
M&églichkeit gehabt, sich zu dem Einwand vor Erlass der
angefochtenen Entscheidung inhaltlich zu &duBern. Somit
wurde das Prinzip des rechtlichen GehoOrs

(Artikel 113 EPU (2000)) von der Priifungsabteilung

nicht verletzt.

Dass sich die Beschwerdefihrerin in der Tat zu dem

Einwand inhaltlich nicht geduBert hat, sondern nur
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bemdngelt hat, dass die im Bescheid der
Prifungsabteilung angewendete Regel 43(2) EPU (2000)
keine zutreffende Regel flur die Prifung der
vorliegenden Anmeldung sei, kann nur als ihre bewusste
Entscheidung im Rahmen der Verteidigung ihrer Anmeldung

angesehen werden.

Dass die Priifungsabteilung erst in der angefochtenen
Entscheidung auf die richtige, fiir die vorliegende
Anmeldung anwendbare Regel des EPU 1973 verwiesen hat,
ersieht die Kammer als einen Fehler an, der allerdings
aus den oben genannten Griinden keinen wesentlichen
Verfahrensfehler darstellt, dem zu Folge es der
Billigkeit entsprechen wiirde, die Beschwerdegebiihr

zurickzuerstatten.



T 2053/14

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Dem Antrag auf Rickerstattung der Beschwerdegebiihr wird nicht

stattgegeben.

Die Geschadftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



