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 7. Marz 2018
Beschwerde-Aktenzeichen: T 2536/17 - 3.2.01
Anmeldenummer: 11154817.8
Veroffentlichungsnummer: 2361792
IPC: B60D1/06
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Anhangerkupplung

Anmelderin:
AL-KO Technology Austria GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPU R. 103

Schlagwort:
Abhilfe

Rickzahlung der Beschwerdegebithr - wesentlicher
Verfahrensmangel (ja)

Zitierte Entscheidungen:
G 0003/03, T 1066/96, T 0242/05

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



Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

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



P~ Beschwerdekammern
Patentamt
, Eurcpean
0 Fatent Office Boards Of Appea|
Effi;t U r1¢pttn
5 Breviels
Chambres de recours

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2536/17 - 3.2.01

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
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Beschwerdefihrerin: AL-KO Technology Austria GmbH
(Anmelderin) Talstrasse 150 .

6284 Ramsau im Zillertal (AT)
Vertreter: Ernicke, Klaus Stefan

Ernicke & Ernicke

Beim Glaspalast 1

86153 Augsburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar

GERMANY

Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Europdischen Patentamts, die am 20. Juli 2017

zur Post gegeben wurde und mit der die

europdische Patentanmeldung Nr. 11154817.8

aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: S. Fernadndez de Cdrdoba
H. Geuss
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Mit Entscheidung vom 20. Juli 2017 wurde die
europaische Patentanmeldung Nr. 11 154 817.8
zuriickgewiesen. Gegen diese Entscheidung legte die
Anmelderin (Beschwerdefiihrerin) am 20. September 2017
Beschwerde ein. Die Beschwerdebegriindung wurde

gleichzeitig mit der Beschwerde eingereicht.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, der Beschwerde
abzuhelfen und die angefochtene Entscheidung
aufzuheben, sowie ein Patent gemdl der Regel 71 (3)
EPU-Mitteilung vom 20. Januar 2017 zu erteilen und die

Beschwerdegeblihr zurickzuzahlen.

Am 29. November 2017 wurde der Beschwerde abgeholfen
und die Zurilickweisungsentscheidung aufgehoben. Der
Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wurde
jedoch abgelehnt. Die vorliegende Entscheidung betrifft

diesen Antrag.

Im Rahmen des Prifungsverfahrens hatte die
Priifungsabteilung am 20. Januar 2017 eine Mitteilung
nach Regel 71 (3) EPU auf der Grundlage des
Hilfsantrags II vom 18. Februar 2016 erlassen. Die
Grinde der Ablehnung des Hauptantrags und des

Hilfsantrags I wurden angegeben.

Mit Eingabe vom 19. Mai 2017 beantragte die Anmelderin
Anderungen gemdB Regel 71 (6) EPU und reichte einen
geanderten Hauptantrag und Hilfsantrdge I bis IV ein.
Auf Seite 2 dieser Eingabe wurde unter anderem

folgendes angegeben:

"Der Hilfsantrag IV und die Anspruchsfassung AN9

entspricht dem seinerzeitigen Hilfsantrag II vom



-2 - T 2536/17

18. Februar 2016 und der in der Druckfassung von
der Prifungsabteilung genehmigten

Anspruchsfassung."

Weiterhin wurde auf Seite 6 folgendes erlautert:

"e) Hilfsantrag IV, Anspruchsfassung AN9

Diese Anspruchsfassung entspricht den Anspriichen
der Druckfassung und wurde von der
Prifungsabteilung bereits als neu und erfinderisch

angesehen.

Die Prifungsabteilung wird hoéflich gebeten, die
Sach- und Rechtslage unter Bericksichtigung der
vorstehenden Argumente und Gesichtspunkte noch
einmal zu Uberdenken, die geduBRerten Beanstandungen
fallen zu lassen und eine neue Regel 71 (3)-
Mitteilung auf der Basis von Hauptantrag oder einem

Hilfsantrag I-IV zu erlassen."

Daraufhin beschloss die Priifungsabteilung die
Zurlickweisung der Anmeldung mit Entscheidung vom 20.
Juli 2017. Die Prifungsabteilung erachtete alle am

19. Mai 2017 eingereichten Antrédge gemal Regel 137 (3)
EPU als formal nicht zuldssig, einschlieRBlich des
Hilfsantrags IV, der dem Hilfsantrag II, auf der die
Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU basierte, entsprach.
Fir die Prifungsabteilung erdffnete die Einreichung
finf neuer, einen anderen Schutzumfang definierender
Anspruchsséatze eine v6llig neue Diskussion und stellte

die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens infrage.

Weiterhin wurde folgendes ausgefiihrt: "Da keine
Einigung auf eine zu erteilende Fassung erzielt wurde

und auch nicht mehr erzielt werden kann (Art. 113 (2)
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EPU), da der Anmelder die Erteilung des Hilfsantrags II
vom 18. Februar 2016 abgelehnt hat und neue Antrage
nach [sic] nicht mehr zuldssig sind (R. 137 (3) EPU),
wird die Anmeldung gemdss RL C-V, 4.7.3 i.V.m. Art.

97 (2) EPU zuriickgewiesen."

Gegen diese Entscheidung richtete sich die Beschwerde,
der abgeholfen wurde. In der Beschwerdebegrindung
machte die Beschwerdefiihrerin beziiglich der Rickzahlung
der Beschwerdegebihr geltend, dass wvon der
Prifungsabteilung libersehen wurde, dass mit dem
Hilfsantrag IV hilfsweise eine Erteilung auf der Basis
der Regel 71 (3) EPU-Mitteilung vom 20. Januar 2017
beantragt wurde. Daher sei die Zuriickweisung nicht
gerechtfertigt. Das Ubersehen des Hilfsantrags IV sei
ein Verfahrensmangel, der den Antrag auf Rickzahlung

der Beschwerdegebiihr rechtfertige.

Weiterhin argumentierte die Beschwerdefiithrerin, dass in
der mit der Regel 71 (3) EPU-Mitteilung Ubermittelten
Begriindung der Zuriickweisung des Hauptantrags eine neue
nicht vorher mit der Anmelderin diskutierte
Argumentationslinie prasentiert wurde. Daher sei die
Zurlickweisung der Anmeldung nicht gerechtfertigt, da
der Antrag auf Anderungen gemidB Regel 71 (6) EPU zur

Wahrung des rechtlichen Gehors erforderlich war.

Entscheidungsgrinde

1. Die Prifungsabteilung hat der Beschwerde abgeholfen.
Die vorliegende Entscheidung betrifft ausschlieRlich
den Antrag auf Rickstattung der Beschwerdegebihr, dem
die Prifungsabteilung in ihrer Abhilfeentscheidung

nicht stattgegeben hat.
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Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr ist

zulassig.

Er wurde aufgrund von Regel 103 (1) EPU zusammen mit
der Beschwerde gestellt, noch bevor der Beschwerde in
der Sache abgeholfen wurde (vgl. T 242/05 vom

20. September 2006). Da im Rahmen der
Abhilfeentscheidung die beantragte Rickzahlung der
Beschwerdegebihr nicht gewahrt wurde, ist zur
Entscheidung die Beschwerdekammer zustdndig, die iber
die Beschwerde in der Sache zu entscheiden gehabt hatte
(Regel 103 (3) Satz 2 EPU; G 3/03, ABl. EPA 2005, 344,
Nr. 5 der Entscheidungsgriinde), hier also die

Technische Beschwerdekammer 3.2.01.

Der Antrag ist auch begrindet.

GemaB Regel 103 (1) a) EPU wird die Riickzahlung der
Beschwerdegebuhr angeordnet, wenn der Beschwerde
abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer
stattgegeben wird und die Rickzahlung wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit

entspricht.

Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob -
wie von der Beschwerdefilhrerin geltend gemacht - in der
mit der Regel 71 (3) EPU-Mitteilung ubermittelten
Begrindung, weshalb der Hauptantrag nicht als gewadhrbar
erachtet wurde, in der Tat eine neue, nicht vorher mit
der Anmelderin diskutierte Argumentationslinie
prasentiert wurde. Es kann auch dahingestellt bleiben,
ob die Prifungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 137

(3) EPU, die beantragten Anderungen nicht zuzulassen,

fehlerfrei und in angemessener Weise ausgelbt hat.
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Nach Auffassung der Kammer darf jedoch eine
Prifungsabteilung eine Anmeldung in einem Fall wie den
vorliegenden nur zuriickweisen, wenn sie vor Erlass
ihrer Entscheidung den Anmelder unterrichtet hat, dass
die weiteren beantragten Anderungen nicht zuzulassen
sind, und dies unter Berlicksichtigung der Griinde des
Anmelders fiir die spite Einreichung der Anderungen (T
1066/96 vom 8. Juli 1999, Nr. 2.2 und 2.3 der

Entscheidungsgrinde) .

Diese Vorgehensweise entspricht den in den Richtlinien
fir die Prifung im EPA dargestellten Grundsédtzen.
Danach kann eine Anmeldung direkt zurilckgewiesen
werden, wenn die folgenden Kriterien erfiillt sind: "a)
die Grinde und Beweismittel flr die Nichtgewdhrbarkeit
oder Unzuladssigkeit des auf die Mitteilung nach Regel
71 (3) hin eingereichten Antrags wurden bereits im
Prifungsverfahren behandelt (Artikel 113 (1)

EPU)" (siehe insbesondere die dann geltende Fassung der
Richtlinien fir die Prifung im EPA, November 2016, C-V,
4.7.1).

Im vorliegenden Fall ist daher die sofortige
Zurickweisung der Anmeldung nach der Einreichung der
Anderungen nach Regel 71 (6) EPU ein VerstoR gegen das
rechtliche Gehdér (Artikel 113 (1) EPU) und ein
wesentlicher Verfahrensfehler (siehe T 1066/96, supra,

Nr. 3.1 und 3.2 der Entscheidungsgrinde) .

Die Begriindung der Unzulédssigkeit oder
Nichtgewdhrbarkeit der Anderungen (hinsichtlich des
Hauptantrags und der Hilfsantrdge I bis III) hatte
beispielsweise in der Form einer zweiten Mitteilung
nach Regel 71 (3) EPU auf der Grundlage des
Hilfsantrags IV erfolgen konnen, da die Anmelderin

weiterhin den in der ersten Regel 71 (3) EPU-Mitteilung



zur Erteilung beabsichtigten Text hilfsweise

weiterverfolgte.

4. Der wesentliche Verfahrensfehler war ursachlich fir

Beschwerdeeinlegung. Eine Rlckzahlung der
Beschwerdegebliihr entspricht daher der Billigkeit.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerdegebiihr ist zurilickzuerstatten.
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