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Bahnhof svorpl atz 1 (Dei chmannhaus)
D- 50667 Kol n (DE)

Ent schei dung der Prifungsabteil ung des

Eur opai schen Patentams, die am 11. Mirz 2002

zur Post gegeben wurde und nit der die

eur opdi sche Patentanmel dung Nr. 99916834.7

aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zur ickgewi esen worden i st.

| ar

. S. AUz Castro
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Sachverhalt und Antréage

2889.D

D e vorliegende Patentannmel dung wurde urspringlich als
PCT- Annel dung PCT/ EP 99/ 01834, Verof fentli chungsnunmer
WO 99/50504, eingereicht und gemal3 Kapitel 11 PCT der

i nternational en vorl &ufi gen Priufung unterworfen

Nach dem Eintritt in di e européi sche Phase vor dem EPA

| egte die Annmelderin mt Schreiben vom 18. Dezenber 2000
ei nen neuen Hauptanspruch und ei ne daran angepalite
Beschr ei bungsei nl ei tung vor.

| m Rahnen der Prifung der Patentannel dung genafld

Arti kel 96 EPU erhob die Priufungsabteilung i m Bescheid
vom 25. Juni 2001 gegen di e Anderungen der

ur springli chen Anmel dungsunt erl agen Ei nwande auf grund
von Artikel 84 und 123 (2) EPU. Ferner stellte sie in
den Punkten 3 bis 3.3 dieses Bescheides fest, dalR der
Cegenst and des unabhangi gen Anspruchs 1 imLichte der
Ent gegenhal tung D1 (DE-C 3 831 161) nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU
ber uhe.

I n der Beschrei bung sollte auch die Druckschrift D2
(WD 98 59 114), die ein Zw schendokunent sei, zitiert
und der darin offenbarte einschl &gige Stand der Techni k
angegeben wer den.

Mt Eingabe vom 21. Dezenber 2001 reichte die Annelderin
neue Beschrei bungsseiten 2 und 2a sowi e ei nen neuen
Anspruchssatz, in demdie Patentanspriche 1, sowie 5

bis 8 gedndert wurden, ein. Sie gab detailliert die

Unt er schi ede zwi schen der Vorrichtung nach D1 und den
kennzei chnenden Merknmal en des Anspruchs 1 (Artikel 54
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EPU) an und vertrat die Auffassung, daR durch die im
Anspruch 1 beanspruchte Anordnung des Bandschuhs und der
Fordereinrichtung die Gefahr von Betriebsstodrungen, die
den Ausbau der Fordereinrichtung erforderten, erheblich
reduziert wirde. In der Druckschrift Dl sei an keiner
Stell e ei ne Anregung gegeben, den dort beschriebenen

G eitschuh und die Fordereinrichtung als eine starre,

rel ativ zuei nander nicht verschwenkbare Ei nheit

auszubi | den.

Der unabhé&ngi ge Anspruch 1 des neuen Anspruchsat zes
| autete we fol gt:

"Vorrichtung zum Abfrasen von Bodenoberfl achen (2)

i nsbesonder e Fahrbahnen, mt einem Fahrwerk (4), das
ei nen Maschi nenrahnen (6) tragt, einer in dem

Maschi nenrahnmen (6) gel agerten Fraswal ze (8), die sich
guer zur Fahrtrichtung erstreckt, m ndestens einer in
Fahrtrichtung vor der Fraswal ze (8) angeordneten
Fordereinrichtung (10) zum Abtransport des abgefréasten
Materials, und mt einem Wal zenkasten (18) mt einer der
Fordereinrichtung (10) zugewandten Durchtrittsoffnung
(22) fur das abgefraste Material, und mt einer am
Maschi nenrahnmen (6) hohenverstel |l bar befestigten, als
G ei tschuh di enenden St dtzeinrichtung,

dadur ch gekennzei chnet,

dall die Stutzeinrichtung aus einem zugleich als

Ni ederhal ter und d eitschuh di enenden Bandschuh (16)
best eht,

dall das fréaswal zenseiti ge Ende der Fordereinrichtung
(10) in dem am Maschi nenrahnmen (6) hohenverstell bar
bef esti gt en Bandschuh (16) gel agert i st,

und
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dall der Bandschuh (16) und di e Fordereinrichtung (10)
eine starre, relativ zuei nander nicht verschwenkbare
Ei nheit bil den.™"

Mt der am11. Marz 2002 zur Post gegebenen Ent schei dung
w es die Prufungsabteilung die Annel dung zurick. Die

Zul &ssi gkeit des Anspruchs 1 wurde, was die
Erforderni sse des Artikels 123 (2) EPU betrifft,

aner kannt, der Cegenstand des Anspruchs 1 jedoch wegen
mangel nder Neuheit zuriickgewi esen (Artikel 54 EPU) mit
der Begrundung, dafl di e Kombi nation der Merkmal e di eses
Anspruchs bereits aus D1 bekannt sei.

Cegen di ese Entscheidung | egte die Annmel derin am

17. Mai 2002 unter Entrichtung der entsprechenden Gebuhr
Beschwerde ein. Di e Beschwerdebegrindung gi ng am

11. Juli 2002 ein.

Di e Beschwerdefihrerin (Patentannel derin) machte geltend,
daR di e Entschei dung gegen Artikel 113 (1) EPU verstoRe,
und zwar vor allemdeshalb, weil die Beschwerdefuhrerin
zu kei nem Zei t punkt vor Erlald der Entschei dung Uber die
G inde, weshal b di e konkrete Merkmal skonbi nati on des
damal s gel tenden Anspruchs 1 (siehe Absatz V) der

spat eren Ent schei dung zu Fol ge neuhei tsschadlich von D1
vorweggenonmen sein solle, unterrichtet worden sei. Sie
hatte noch vor Erlald der Entschei dung auf die Merkmnale,
di e nach Auffassung des beauftragten Priufers aus D1
bekannt sei en, hingew esen und aufgefordert werden

nissen, zu di esem Neuheitsei nwand Stellung zu nehnen.

Ei n sol cher VerstoR gegen den Artikel 113 (1) EPU stelle
ei nen wesentlichen Verfahrensmangel dar. D e
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Beschwer def Uhrerin beantragte di e Rickzahl ung der
Beschwer degebiihr nach Regel 67 EPU

Zusanmen mit der Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwer def Uhrerin neue Anspriche 1 bis 11 ein, deren
Anspruch 1 durch die Streichung der Passage "am

Maschi nenrahnmen (6) hohenverstel |l bar befestigten” und
durch di e Auf nahne der Worte "fiur die

Fordereinri chtung(10)" am Ende sei nes Cberbegriffs von
dem der Zur dckwei sung zugrundel i egenden Anspruch 1 vom
21. Dezenber 2001 (siehe Punkt V oben) abweicht. D e
abhangi gen Anspriche 2 bis 11 sind unverandert.

Di e Beschwerdefidhrerin bestritt die Feststellung der

Pr uf ungsabt ei | ung, Anspruch 1 sei gegenuber D1 nicht neu
und machte geltend, dal3, umvon D1 zur vorliegenden
Erfindung zu gel angen, sechs Schritte erforderlich seien,
di e durch die D1 nicht nahegel egt wirden. Sie beantragte
di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und die
Erteilung eines Patentes auf der G undl age

der Beschrei bungsseiten
1 ei ngegangen am 20. Dezenber 2000 mt
Schrei ben vom 18. Dezenber 2000,

2 und 2a ei ngegangen am 28. Dezenber 2001 mt
Schrei ben vom 21. Dezenber 2001,

3 bis 9 w e veroffentlicht
der Patent anspriche

1 bis 11 ei ngegangen am 13. Juli 2002 m t
Schrei ben vom 11. Juli 2002, und
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der Zei chnungsbl atter
1/4 bis 4/4 w e veroffentlicht

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Ander ungen

Der geltende Anspruch 1 ist auf die urspringlichen
Unt er | agen zuruckgef ihrt, wobei zu seiner Abgrenzung
gegeniber dem nadchst kormmenden Stand der Techni k nach
Druckschrift D1 am Ende des Ooerbegriffs das Merkma

"mt einer als deitschuh di enenden Stutzeinrichtung fir
di e Fordereinrichtung (10)" hinzugefigt wirde. Fir den
Fachmann i st aus D1 erkennbar, dald der aus dieser
Druckschrift bekannte G eitschuh eine Stitzeinrichtung
fur die Fordereinrichtung bil det.

Ei nen weiteren Unterschied stellt das einleitende

Mer kmal des Kennzei chens des Anspruchs 1 dar, nach dem
"die Stdtzeinrichtung aus einem zugl eich als

Ni ederhalter und 4 eitschuh di enenden Bandschuh besteht".
D eses Merkmal war bereits auf Seite 8, erster Absatz

und i m abhangi gen Anspruch 11 der urspringlichen

Unterl agen enthalten und in den urspriunglichen

Zei chnungen geof fenbart.

Der geltende Anspruch 1 ist nicht imWderspruch zu
Artikel 123 (2) EPU und daher zul &assig.

2889.D
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3. Neuhei t

Di e Vorrichtung gemal3 dem unabhéangi gen Pat ent anspruch 1
i st gegenuber dem aufgezeigten Stand der Techni k neu,
denn keine der zitierten Druckschriften offenbart eine
Vorrichtung mt samlichen imAnspruch 1 aufgefihrten
Mer kmal en.

I m Vergleich zu D1 weist die Erfindung fol gende
Unt er schi edsner knmal e auf:

di e Stiutzeinrichtung besteht aus ei nem Bandschuh,

- der Bandschuh dient zugleich als N ederhalter und
d ei t schuh,

- das fraswal zenseiti ge Ende der Fordereinrichtung i st
i n dem Bandschuh gel agert,

- der Bandschuh ist in dem Maschi nenr ahnen
héhenverstel | bar befestigt,

- der Bandschuh und die Fordereinrichtung bilden eine
starre, relativ zuei nander nicht verschwenkbare
Ei nhei t.

Aus D2 (WD 9 859 114), einem nach dem Prioritatstag der
Annel dung verodffentlichten Patentdokument mt &lterem
Zeitrang (Artikel 54 (3) EPU), ist eine Frontladerfrase
bekannt, bei der eine Fordereinrichtung in einem
Bandschuh | 6sbar gel agert ist. Bei diesem Stand der
Technik ist die Fordereinrichtung relativ zu dem
Bandschuh verschwenkbar. Auch die i m Recherchenberi cht

2889.D
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noch zitierte GB-A-2154266 zeigt nicht die obengenannten
Unt er schi edsner kmal e.

Die Erforderni sse des Artikels 54 EPU sind somt erfullt.

4. Erfinderi sche Tati gkeit

Aus der dem Erfindungsgegenstand am nachsten kommenden
Druckschrift D1 ist eine Vorrichtung zum Abfrasen von
Bodenober fl &chen bekannt, die einen Aufbau aufweist, we
er im QOberbegriff des Patentanspruchs 1 beschrieben ist.
D eser Entgegenhaltung ist kein in sich einheitlicher
und zusammenhangender Bandschuh entnehnbar, der relativ
zu Fordereinrichtung nicht verschwenkbar ist.

I m Gegenteil, in Spalte 2, Zeilen 40 und 41 der D1 ist
of fenbart, dalR vorzugswei se zwei { eitschuhe vorgesehen
sind (namich auf beiden Seiten des FOrderbandes).
Ferner ist fur den Fachmann ersichtlich, dal3 der

m ndestens eine, an der Fordervorrichtung befestigte

G eitschuh relativ zu der Fordereinrichtung
drehbewegl i ch sein nmuf3, weil er sonst bei m Verschwenken
des FOrder bandes ver kanten wirde.

I m Gegensatz hierzu ist der Bandschuh germal3 der
Erfindung als einheitliches separates Bautei

beschri eben und dargestellt, das daruber hinaus mt der
Fordereinri chtung ei ne Baueinheit bildet, die bei einem
Anheben des Bandschuhs fir eine starre, relativ

zuei nander ni cht verschwenkbare Lage zw schen Bandschuh
und FoOrdereinrichtung sorgt. Eine derartige Ofenbarung
i st der Druckschrift Dl an keiner Stelle entnehnbar.

2889.D
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D e Kammer vermag es als ein tragfahi ges Argument fur
das Vorliegen der erfinderischen Tatigkeit des
Anspruchs 1 anzusehen, wenn di e Beschwerdef Ghrerin auf
Seite 5 der Beschwerdebegrindung fol gende Schritte
angi bt, die erforderlich waren, um ausgehend von der
Druckschrift D1 zur Erfindung zugel angen:

- zunachst nuf3te di e Ankoppl ung der Fordereinrichtung
an den Wl zenkast en auf gehoben wer den,

- der bewegliche Abdeckschild nufdste vom Wal zenkast en
entfernt und als Bestandteil einer separaten
Stdtzeinrichtung in diese integriert werden,

- der Abdeckschild mu3te zu ei ner schuhfdrm gen
Schut zei nri chtung (Bandschuh) erganzt werden,

- der Bandschuh nmufte in der Lage sein, das untere Ende
der FoOrdereinrichtung zu | agern

- der Bandschuh wurde derart gestaltet, dall er nicht
nur eine gleitende Statzeinrichtung bildet, sondern
die gesante Unterseite und Frontseite der
Fordereinrichtung in der Art eines Schuhs schiut zt,

und

- eine Rel ati vbewegung zw schen dem Bandschuh und der
Fordereinrichtung sollte verhindert werden

Die Kammer stellt fest, dall erst die Gesantheit al

di eser Schritte zur Erfindung fuhrte, die durch D1, die
di e Ankoppl ung des FoOrderbandes an den WAl zenkast en
sow e eine gleitende Statzeinrichtung (d eitschuh)
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beschrei bt, und auch den Ubrigen Stand der Techni k nicht
nahegel egt i st.

D e Kammer konm daher zu dem Ergebnis, dall der zitierte
Stand der Techni k dem Fachmann kei ne Anregung zur im
Anspruch 1 beanspruchten Erfindung gegeben hat, so dald
der Cegenstand di eses Anspruchs auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU beruht. Die vom
Anspruch 1 abhangi gen Anspriche 2 bis 11 betreffen
besonder e Ausf dhrungsformen nach Anspruch 1 und werden
von dessen Pat enf ahi gkeit getragen.

Antrag auf Rickzahl ung der Beschwer degebihr -
Regel 67 EPU

GemialR Regel 67 EPU wird di e Rickzahl ung der Beschwer de-
gebuhr angeordnet, wenn der Beschwerde abgehol fen oder

i hr durch di e Beschwerdekamer stattgegeben wird und die
Rickzahl ung wegen ei nes wesentlichen Verfahrensmangel s
der Billigkeit entspricht. We unter Nunmer 111 oben
dargel egt, enthielt der Bescheid vom 25. Juni 2001

Ei nwande aufgrund von Artikel 84, 123 (2) und 56 EPU
gegen di e damal s gel tenden Anspriche vom

18. Dezenber 2000. In den Punkten 3 bis 3.3 des

Beschei des stellte die Priufungsabteilung fest, dalR der
unabhangi ge Anspruch 1 im Lichte der Entgegenhal tung D1
ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von
Artikel 56 EPU beruhe.

Daraufhin reichte die Beschwerdefihrerin mt Ei ngabe vom
21. Dezenber 2001 einen neuen Anspruch 1 mt geandertem
Kennzei chen ein (siehe Numer V oben).
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GemaR Artikel 113 (1) EPU dirfen Entschei dungen des

Eur opai schen Patentants nur auf G Unde gestitzt werden,
zu denen die Beteiligten sich auf3ern konnten. Das
bedeutet, es soll durch Artikel 113 (1) EPU
sichergestellt werden, dafR dem Annel der vor Erlal’ der
Ent schei dung, mt der eine Annel dung wegen

Ni chterfillung eines Erfordernisses des EPU

zur uickgewi esen wird, unm Rversténdlich mtgeteilt wrd,
auf wel che rechtliche und faktische G inde sich diese
Feststellung stiatzt, damt er von vornherein nicht nur
wei 3, dal di e Annel dung ndgli cherwei se zurickgew esen
wi rd, sondern auch, aus wel chen G inden di es geschieht;
auler dem nmuf3 der Annel der vor Erlall der Entschei dung

ei ne Mbglichkeit gehabt haben, Gegenargunente und G Unde
fur die Gewadhrbarkeit der Annmel dung anzuf dhren bzw.
Ander ungen vor zuschl agen, um di e Zuriickwei sung zu

ver nei den

Werden die wesentlichen rechtlichen und faktischen

G unde, die zu der Feststellung fuhren, dal3 ein
Erfordernis des EPU nicht erfullt ist, nicht dem
Annel der vermttelt, dann kann das EPA nicht aufgrund
di eser Feststellung eine Entscheidung treffen, ohne
gegen Artikel 113 (1) EPU zu ver st oRen.

Zwar wurde imvorliegenden Fall die Annel derin gemal
Ziffer 3 bis 3.3 des Bescheides vom 25. Juni 2001 dar auf
hi ngew esen, dalR der Anspruch 1 vom 18. Dezenber 2000
die Erfordernisse des Artikels 56 EPU nicht erfille und
warum jedoch wurde ihr nicht mtgeteilt, warumdie

Mer kmal skonbi nati on des geanderten Anspruchs 1 vom

21. Dezenber 2001 al s nicht neu angesehen werde.

Tat sachlich wrde die Annelderin erstmals in der

Ent schei dung dar tber unterrichtet, daR aufgrund einer
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neuen Definition des "Bandschuhs" bei der D1, der nicht
nur den deitschuh 5 beinhalte (siehe Punkte 3.1 bis 3.4
der Entschei dung), der Gegenstand als aus Dl bekannt
gewertet werde und wegen nmangel nder Neuheit im Sinne des
Artikels 54 EPU nicht patentfahig sei. Folglich hatte
di e Annel derin kei ne Moglichkeit, vor Erlald der

Ent schei dung Stellung zu den G inden fir die angebliche
Verl et zung des Artikels 54 EPU zu nehmnen.

Di e Entschei dung vom 11. Marz 2002 verst 6Bt somt gegen
den Artikel 113 (1) EPU. Dieser VerstoR stellt einen
wesent | i chen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPU
dar. Da dieser Verfahrensmangel entschei dungserheblich
war und der Beschwerde auch stattgegeben wird (siehe die
obi gen Punkte 2 bis 4), sind imvorliegenden Fall die
Vorrausset zungen fir di e Rickzahlung der Beschwerde-

gebihr gegeben.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die Priafungsabteilung zurickverw esen
mt der Anordnung, ein Patent auf der G undl age
f ol gender Unterl agen zu erteilen:

Beschr ei bung: Seite 1, eingegangen am
20. Dezenber 2000
Seiten 2 und 2a, eingegangen am
28. Dezenber 2001
Seiten 3 bis 9, wie veroffentlicht,

Pat ent anspr tche 1 bis 11, eingegangen am
13. Juli 2002

Zei chnungen 1/4 bis 4/ 4 we veroffentlicht
3. Di e Ruckzahl ung der Beschwerdegebihr wi rd angeordnet.
Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:
A. Counillon U. Krause

2889.D



