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Aktenzeichen: T 0112/05 - 3.2.4

ENTSCHEIDTUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4

vom 1l4. Juni 2005

Beschwerdefiihrerin: Paul Hettich GmbH & Co.
VahrenkampstraBe 12 - 16
D-32278 Kirchlengern (DE)

Vertreter: Dantz, Jan Henning
Jb6llenbecker StrafRe 164
D-33613 Bielefeld (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: C. Scheibling
T. Bokor

Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am

2. November 2004 zur Post gegeben wurde und
mit der die europdische Patentanmeldung

Nr. 01111481.6 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPU zurlickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

IV.

1352.D

Die Beschwerdefihrerin (Anmelderin) hat am

10. Dezember 2004 gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 2. November 2004 die europaische
Patentanmeldung Nr. 01 111 481.6 zurlUckzuweisen,
Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegeblhr

entrichtet und die Beschwerde schriftlich begrindet.

Die PrUfungsabteilung war zum Schluf3 gekommen, dass der
Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 im Vergleich zur

D1: DE-U-9 201 801 nicht neu sei.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis des
mit Schreiben vom 10. Mai 2005 eingereichten Anspruchs 1,
sowie der mit Schreiben vom 5. Mai 2004 eingereichten
abhangigen Anspriiche 2 bis 15, zu erteilen. Hilfsweise
wurde eine mindliche Verhandlung beantragt. Ferner wurde

beantragt, die Beschwerdegeblhr rlckzuerstatten.

Der geltende Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1l. Kasten, insbesondere an einer Ausziehfihrung
gelagerter Schubkasten, mit einem Boden (1), zwei an
gegenliberliegenden Seiten des Bodens (1) angeordneten
Wandelementen (2) und einer Frontblende (31), wobei die
Wandelemente (2) eine sich von der Frontblende (31) nach
hinten erstreckende, als Profilstiicke ausgebildete
Reling (10) umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass in
der Reling (10) zur Verbindung mit weiteren Bauteilen
eine einen Innenraum (110) ausbildende Nut (25) mit
einem im Querschnitt wverjlingten Halsabschnitt (102) und

einen Boden (101, 113) angeordnet ist, so dass das
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Relingprofil als geschlossenes Hohlprofil ausgebildet

ist."

V. Als Ergebnis einer telefonischen RlUcksprache wvom
8. Marz 2005 hat die Beschwerdeflhrerin auf die
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung verzichtet,
falls die Kammer beabsichtige, die Sache an die erste

Instanz zurlUckzuverweisen.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zuldssig.
2. Anderungen
2.1 Der vorliegende Anspruch 1 ergibt sich aus den Merkmalen

der urspruinglich eingereichten Ansprichen 1 und 2 sowie

den folgenden zusatzlichen Merkmalen:

- die Nut bildet einen Innenraum aus,
- die Nut hat einen Boden
- das Relingprofil ist als geschlossenes Hohlprofil

ausgebildet.

2.2 Diese zusdtzlichen Merkmale sind insbesondere in den
Figuren 2, 3, 8, 9, 13, 14A und in der urspringlich
eingereichten Beschreibung, Seite 9, Zeilen 10 bis 11

offenbart.

2.3 Diese Anderungen entsprechen somit den Erfordernissen

des Artikels 123 (2) EPU.

1352.D
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Neuheit

Aus der D1 (Figuren 2, 4 bis 6, 13) ist ein Kasten,
insbesondere an einer Ausziehfihrung gelagerter
Schubkasten, mit einem Boden (implizit), zwei an
gegenliberliegenden Seiten des Bodens angeordneten
Wandelementen (4) und einer Frontblende (6), wobei die
Wandelemente (4) eine sich von der Frontblende (6) nach
hinten erstreckende Reling (3) umfassen, und die Reling
(3), als C-férmige Profilschiene mit finfeckigem

Querschnitt ausgebildet ist.

Unter dem Wort "Nut" ist "eine langliche Vertiefung in
einem Werkstlick zur Einpassung eines in der Form
korrespondierenden Teils" zu verstehen (Duden, Universal
Worterbuch, 1989). Daher kann die aus der D1 bekannte,
im Querschnitt C-fdrmige Reling als mit einer Nut

versehen betrachtet werden.

Die einzigen "weiteren Bauteile" im Sinne der Anmeldung,
die in der D1 offenbart werden, sind die in den

Figuren 1 und 2 vorhandenen Unterteilungselemente. Die
mit Bezugszeichen 8 versehenen Stltzen gehdren zum
Kastenaufbau und sind somit keine "weiteren Bauteile" im
Sinne der Anmeldung. Die Unterteilungselemente sind
jedoch an der Reling mit Hilfe von Klemmkappen 25 und
25a von AuRen befestigt (siehe Seite 8, Zeilen 5 bis 21;
Figuren 5, 13). Daher dient in der D1, die in der Reling
ausgebildete Nut nicht dazu, weitere Bauteile zu
verbinden. Zwar ist das im Anspruch 1 vorhandene Merkmal
"zur Verbindung mit weiteren Bauteilen" ein
funktionelles Merkmal, es impliziert jedoch fir die
Reling, dass die darin ausgebildete Nut sich fir eine

Verbindung eignen muf3, also einer solchen Belastung
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standhalten kann. Gerade dies ist aber aus der D1 nicht

zu entnehmen.

Der nun geltende Anspruch 1 sieht auch vor, dass das
Relingprofil als geschlossenes Hohlprofil ausgebildet
ist. Dies ist bei der aus der D1 bekannten Reling nicht

der Fall.

Aus der D1 ist auch nicht erkennbar wie die Wandungen
der Nut verlaufen. Dass die Nut mit einem sich im
Querschnitt verjlingten Halsabschnitt versehen ist, ist
aus der D1 jedenfalls nicht zu entnehmen.

Die in der D1 offenbarte Nut ist in Richtung des
Innenraums der Profilschiene offen (kein geschlossenes
Hohlprofil) und besitzt somit auch keinen Boden im Sinne

der Anmeldung.

Daher offenbart die D1 nicht die Merkmale, wonach in der
Reling zur Verbindung mit weiteren Bauteilen eine einen
Innenraum ausbildende Nut mit einem im Querschnitt
verjungten Halsabschnitt und einen Boden angeordnet ist,
so dass das Relingprofil als geschlossenes Hohlprofil

ausgebildet ist.

Auch keine der anderen im Recherchenbericht genannten
Druckschriften offenbart alle Merkmale des Gegenstandes

des Anspruchs 1 der Anmeldung.

Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 ist
gegenlber den im Recherchenbericht genannten

Druckschriften gegeben.
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Da die PriUfungsabteilung noch nicht geprtft hat, ob die
Anmeldung die Ubrigen Erfordernisse des EPU erfillt,
wird die Sache nach Artikel 111 (1) EPU an die

Prifungsabteilung zurlckverwiesen.

Riickzahlung der Beschwerdegebihr

Da der Beschwerde stattgegeben werden kann, ist gemafd
der Regel 67 EPU die Rlickzahlung der Beschwerdegebiihr
anzuordnen, falls ein wesentlicher Verfahrensmangel

vorliegt.

In ihrem Bescheid vom 23. Dezember 2003 hat die
Prifungsabteilung der Beschwerdefihrerin mitgeteilt,
dass die Merkmale der Ansprliche 1 und 2 von der D1

neuheitsschadlich vorweggenommen seien.

Mit Schreiben vom 5. Mai 2004 hat die Beschwerdefiihrerin
neue Anspriiche eingereicht, in denen die Merkmale der
Ansprlche 1 und 2 kombiniert und noch durch die Merkmale
erganzt werden, dass die Nut einen Innenraum ausbildet
und einen Boden aufweist. Diese beiden Merkmale gehen
nicht aus den abhdngigen Ansprichen sondern aus der

Beschreibung und den Figuren hervor.

Die Beschwerdefihrerin hat insbesondere die

Prifungsabteilung darauf hingewiesen, dass:

- sich der Spalt (Nut) der D1 wegen der mangelnden
Verwindungssteifigkeit und wegen der Mdglichkeit des
Aufweitens des Profils nicht fir die Montage weiterer
Elemente eines Schubkastens eigne (Seite 2, letzter

Satz des ersten Abschnitts),



1352.D

- 6 - T 0112/05

- es Aufgabe der Erfindung sei, einen Kasten mit einer
Reling vorzuschlagen, die flexibel zur Montage
weiterer Bauteile an dem Kasten eingesetzt werden

kénne (Seite 2, zweiter Abschnitt)

- erfindungemadfyd eine Nut in der Reling ausgebildet sei,
mit einem Innenraum, einen im Querschnitt verjlingten
Halsabschnitt und einem Boden, wobei die Festigkeit
der Reling erhdht werde, indem der Halsabschnitt und
der Boden miteinander zur Ausbildung eines Innenraums

verbunden seien (Seite 2, letzter Abschnitt),

- die Reling im Querschnitt somit als geschlossenes
Profil ausgebildet sei, das ein wesentlich hdbhere
Verwindungssteifigkeit besitze und auch andere
mechanische Belastungen besser aufnehmen kdnne. Zudem
eigne sich die Nut besonders gut flr Rast- oder

Klemmverbindungen (Seite 2, letzter Abschnitt),

-  bei der D1 ein vollkommen anderes Befestigungssystem
verwendet werde, bei dem die Reling von aufden
umgriffen werde. Die Nut sei letztlich funktionslos
flir das Unterteilungssystem (Seite 3, erster

Abschnitt) .

Ohne weiteren Bescheid hat die PrlUfungsabteilung eine
Zurickweisungsentscheidung erlassen.

Die PruUfungsabteilung gesteht darin zwar zu, dass sich
der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 gegenlUber der
Kombination der Merkmalen der urspringlichen Anspritiche 1
und 2 durch die Merkmale "Innenraum" und "Boden"
unterscheidet, behauptet aber "Nach Meinung der
Prifungsabteilung besitzt aber auch die Nut nach D1

naturgemafs sowohl einen Innenraum als auch einen Boden -
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und zwar auch ohne daf3 dies explizit gesagt ist". Die
Beschwerdefihrerin wurde somit erstmals in der
Zurickweisungsentscheidung dariber unterrichtet, dass
diese beiden neuen beanspruchten Merkmale aus der D1
bekannt seien, so dass der wesentlich gednderte
Gegenstand gemaf Anspruch 1 im Hinblick auf diesen Stand

der Technik nicht neu sei.

Artikel 96 (2) EPU sieht jedoch vor, dass die
Prifungsabteilung die Anmelderin so oft wie nétig zur
Stellungnahme auffordert. In dem ersten Bescheid sind
alle wesentlichen Grinde sowohl rechtlicher als auch
faktischer Natur anzugeben, die zu einer Zurlckweisung
fihren koénnen, damit der Anmelderin gemafd Artikel 113 (1)
EPU das rechtliche Gehdr ausreichend gewadhrt wird (siehe

u. a. T 951/92 EPA ABl. 96, 53).

Wenn aber der beanspruchte Gegenstand vor allem durch
Aufnahme von neuen wesentlichen Merkmalen im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1, die ausschliefflich
aus der Beschreibung und den Figuren hervorgehen,
wesentlich geadndert und ein solcher geanderte Gegenstand
auf den ersten Bescheid der PrlUfungsabteilung hin
eingereicht wird, dann sind die im ersten Bescheid
genannten faktischen Grlnde, die zu einer Zurlckweisung

fihren kénnen, nicht mehr ausreichend.

In diesem Fall kann die PrlUfungsabteilung die
Patentanmeldung nicht zurlckweisen ohne gegen

Artikel 113 (1) EPU zu verstoRen, sofern sie nicht einen
weiteren Bescheid erldsst, der diese neuen faktischen
Gruinde - d. h. eine Auseinandersetzung mit den zu ersten
Mal beanspruchten Merkmalen in Hinblick auf den

erhobenen Einwand - enthalt.
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Die angefochtene Entscheidung verstdRt somit gegen die

Erfordernisse des Artikels 113 (1) EPU.

Eine Patentanmeldung kann zwar nach dem ersten Bescheid
zurlckgewiesen werden, jedoch unter der Voraussetzung,
dass sich der zugrunde liegende Sachverhalt nicht
gedndert hat. Dies gilt vor allem dann, wenn der
beanspruchte Gegenstand nicht wesentlich gedndert wurde

(siehe T 63/93).

Wenn hingegen, wie im vorliegenden Fall, der
beanspruchte Gegenstand wesentlich geandert wurde,
ergibt sich, dass die Patentanmeldung nicht vor Erlass
eines weiteren Bescheides im Sinne des Artikels 96 (2)
EPU zurlickgewiesen werden konnte. Da kein weiterer
Bescheid erlassen wurde, liegt ein Verstofs gegen

Artikel 96 (2) EPU vor.

Nach Auffassung der Kammer stellen diese Verstdfle einen
wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPU

dar.

Des Weiteren sind Entscheidungen des Europaischen
Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden
kénnen, zu begriinden (Regel 68 (2) EPU).

Im vorliegenden Fall hat die Prufungsabteilung die von
der Beschwerdefihrerin vorgebrachten Argumente kurz
zusammengefalt und diese pauschal mit der Behauptung
beantwortet, dass keinerlei eindeutiger und
nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen den im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen
Merkmalen und der Lésung der gestellten Aufgabe bestehe,

ohne diese Behauptung genauer zu begrinden. Sie ist auch
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in keiner Weise auf die Argumente der Beschwerdefihrerin,
die zum einem entegegengesetzten Schlufl fihren sollten,

eingegangen, um diese zu widerlegen.

Daher ist die angefochtene Entscheidung nicht im Sinne

der Regel 68 (2) EPU als begrindet anzusehen.

Es liegt daher ein weiterer wesentlicher Verfahrenmangel
im Sinne der Regel 67 EPU vor; nach Auffassung der
Kammer entspricht es daher unter diesen Umstéanden der

Billigkeit, die BeschwerdegebUhr zurlckzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz zur welteren

Entscheidung zurlickverwiesen.

Dem Antrag auf RlUckzahlung der Beschwerdegebihr wird

stattgegeben.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Magouliotis M. Ceyte



