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Beschwerde-Aktenzeichen: T 1426/11 - 3.2.01

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 16. Dezember 2013

Beschwerdefiihrerin: Hans und Ottmar Binder GmbH
(Anmelderin) Oberflachenveredelung
Kolomanstrasse 16
89558 Bohmenkirch (DE)

Vertreter: Grosse, Rainer
Gleiss Grosse Schrell & Partner
Patentanwalte Rechtsanwalte
Leitzstrasse 45
70469 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 7. Februar
2011 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 07703244.9
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Pricolo
Mitglieder: W. Marx
T. Karamanli
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) hat am 6. April
2011 gegen die am 7. Februar 2011 zur Post gegebene
Entscheidung der Priifungsabteilung iber die
Zuriickweisung der europaischen Patentanmeldung
Nr. 07703244.9, die auf der unter der Nummer
WO 2007/104388 A2 veroffentlichten internationalen
Anmeldung beruht, Beschwerde eingelegt und gleichzeitig
die Beschwerdegebiihr entrichtet. Die

Beschwerdebegriindung ist am 6. Juni 2011 eingegangen.

IT. Die Prifungsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemal des Anspruchssatzes im
Anhang zum Internationalen Vorlaufigen Prifungsbericht,
welcher nach Eintritt in die regionale Phase vor dem
Europdischen Patentamt unverandert verfolgt wurde,
nicht neu sei gegeniiber dem folgenden Dokument:
D1: EP 0 645 282 Al.

AuBerdem gehe der Gegenstand des unabhangigen
Anspruchs 7 dieses Anspruchssatzes iiber den Gegenstand
der urspringlich eingereichten Anmeldung hinaus und
beruhe zudem nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit,
da sich sein Gegenstand ausgehend von D1 als
nachstliegendem Stand der Technik fir den Fachmann in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe,

belegt durch die folgenden Dokumente:

D2: EP 1 348 597 Al;
D4 : WO 2005/100092 Al; und
D5: DE 93 15 848 Ul.
ITT. Mit der Beschwerdebegriindung beantragte die

Beschwerdefiihrerin die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf Basis

des "geltenden Anspruchssatzes" sowie "unter
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Berilicksichtigung des diesem Schreiben beigefiigten
Anspruchs 7 (Hauptantrag)" und hilfsweise eine
mindliche Verhandlung. AuBerst hilfsweise beantragte
die Beschwerdefiihrerin, ein Patent auf Basis eines der
Hilfsantrdge 1, 2, 3 oder 4 eingereicht mit der

Beschwerdebegrindung zu erteilen.

In der als Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
vom 28. August 2013 beigefiigten Mitteilung nach Artikel
15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(VOBK, ABl. EPA 2007, 536) teilte die Kammer der
Anmelderin u. a. mit, dass der Gegenstand der Anspriiche
1 und 7 gemal Hauptantrag keine erfinderische Tatigkeit
begriinden konne, dass aber die nadher spezifizierte
Ausbildung gemaRl Hilfsantrag 1 nicht in naheliegender
Weise aus dem vorliegenden Stand der Technik

hervorzugehen scheine.

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2013 nahm die
Beschwerdefiihrerin den mit der Beschwerdebegriindung
gestellten Hauptantrag zurick und erklarte den
bisherigen Hilfsantrag 1 zum neuen Hauptantrag, wobei
der Anspruchssatz mit den Anspriichen 1 bis 8 gemal
neuem Hauptantrag sowie eine neue Beschreibung
eingereicht wurde. Die Beschwerdefithrerin bat die
Beschwerdekammer zu priifen, ob eine mindliche

Verhandlung weiterhin erforderlich sei.

In einer weiteren Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK
vom 15. November 2013 wies die Kammer die
Beschwerdefithrerin auf noch bestehende Madngel in den

eingereichten Unterlagen zum neuen Hauptantrag hin.

Daraufhin reichte die Beschwerdefihrerin mit Schreiben

vom 18. November 2013 einen korrigierten Satz wvon
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kompletten Unterlagen (Anspriiche, Beschreibung,

Figuren) zum Hauptantrag ein.

Mit Mitteilung vom 21. November 2013, vorab per Fax am
19.11.2013 zugestellt, wurde daraufhin die fir den
11. Dezember 2013 angesetzte miindliche Verhandlung

abberaumt.

Als Hauptantrag beantragt die Beschwerdefiihrerin
nunmehr die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der
Anspriiche 1 bis 8, der Beschreibungsseiten 1 bis 12
sowie der Figuren 1 bis 6 wie mit Schreiben vom

18. November 2013 eingereicht.

Anspruch 1 gemal dem vorliegenden Hauptantrag lautet

wie folgt:

"Dachreling (1) fir Kraftfahrzeuge, mit mindestens
einem Galeriestab (2) und mindestens einem dem
Galeriestab (2) zugeordneten Stitzelement (3,4,5,6),
wobei Galeriestab (2) und Stiutzelement (3,4,5,6) als
separate Bauteile ausgebildet sind, Galeriestab (2) und
Stiitzelement (3,4,5,6) als Strangpressbauteile
ausgebildet sind und zur Querkraftaufnahme das
Stitzelement (3,4,5,6) zwei Stitzstufen (38) und der
Galeriestab (2) zwei Gegenstitzstufen (52) aufweist,
wobeil die Stitzstufen (38) und die Gegenstiitzstufen
(52) aneinander liegen und die Stitzstufen (38) und die
Gegenstiitzstufen (52) Strangpressstufen sind, und wobei
die Oberseite (31) des Stiutzelements (3,4,5,0) die
Stiitzstufen (38) aufweist, die mit den Gegenstiitzstufen
(52) zusammenwirken, die an der Unterseite (18') des
Galeriestabs (2) ausgebildet sind, wobei jede
Stiitzstufe (38) in Form eines Langsvorsprungs (39)

ausgebildet ist, die beiden Langsvorspriinge (39) sich
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Uber die gesamte, in Richtung der Langserstreckung des
Galeriestabs (2) verlaufende Langserstreckung des
Stiitzelements (3,4,5,6) erstrecken und parallel mit
Abstand zueinander verlaufen, und wobei die an der
Unterseite (18') des Galeriestabs (2) ausgebildeten
Gegenstitzstufen (52) in Form von parallel zueinander
verlaufenden Langsnuten ausgebildet sind, in die

formangepasst die Langsvorspringe (39) eingreifen."

Der korrespondierende Verfahrensanspruch 5 gemalB

Hauptantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer Dachreling (1) fir
Kraftfahrzeuge, wobei die Dachreling (1) mindestens
einen Galeriestab (2) und mindestens ein dem
Galeriestab (2) zugeordnetes Stlitzelement (3,4,5,6)
aufweist, Galeriestab (2) sowie Stitzelement (3,4,5,0)
als separate Bauteile ausgebildet werden, Galeriestab
(2) und Stiutzelement (3,4,5,6) als Strangpressbauteile
ausgebildet werden und zur Querkraftaufnahme das
Stitzelement (3,4,5,6) mit zweili Stitzstufen (38) und
der Galeriestab (2) mit zwei Gegenstitzstufen (52)
versehen werden, wobeili die Stitzstufen (38) und die
Gegenstitzstufen (52) aneinander liegen und die
Stiitzstufen (38) und die Gegenstitzstufen (52) als
Strangpressstufen hergestellt werden, und wobei die
Stitzstufen (38) an der Oberseite (31) des
Stiitzelements (3,4,5,6) ausgebildet werden, die mit den
Gegenstiitzstufen (52) zusammenwirken, die an der
Unterseite (18') des Galeriestabs (2) ausgebildet
werden, wobei jede Stitzstufe (38) in Form eines
Langsvorsprungs (39) ausgebildet wird, die beiden
Langsvorspriinge (39) sich tUber die gesamte, in Richtung
der Langserstreckung des Galeriestabs (2) verlaufende
Langserstreckung des Stitzelements (3,4,5,6)

erstreckend und parallel mit Abstand zueinander
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verlaufend ausgebildet werden, und wobei die an der
Unterseite (18') des Galeriestabs (2) ausgebildeten
Gegenstitzstufen (52) in Form von parallel zueinander
verlaufenden Langsnuten ausgebildet werden, in die

formangepasst die Langsvorspringe (39) eingreifen."
Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Der Gegenstand der geanderten Anspriche 1 und 5 gemal
vorliegendem Hauptantrag hat eine Basis in den
Anspriichen 1, 4 bis 7, 9 und 10 sowie den
Beschreibungsseiten Seite 9, Zeile 20 bis Seite 10,
Zeile 9 und Figur 3 der urspringlich eingereichten
Anmeldung (siehe Veréffentlichung WO 2007/104388 A2),
ist damit also urspringlich offenbart und erfillt die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

3. Der Gegenstand von Anspruch 1 und der Gegenstand des
korrespondierenden Verfahrensanspruchs 5 sind neu und
erfinderisch im Hinblick auf den im Verfahren
befindlichen Stand der Technik (Artikel 54 (1) sowie
Artikel 56 EPU 1973):

3.1 D1 zeigt (Figur 2) eine Dachreling (3) filr
Kraftfahrzeuge, mit mindestens einem Galeriestab (3)
und mindestens einem dem Galeriestab (3) zugeordneten
Stitzelement (2), wobei Galeriestab (3) und
Stiitzelement (2) als separate Bauteile ausgebildet
sind, das Stitzelement (2) als Strangpressbauteil
ausgebildet ist (siehe Spalte 3, Zeilen 9 bis 15) und
zur Querkraftaufnahme das Stiitzelement (2) zweil
Stiitzstufen (ausgebildet am Steckzapfen 10) und der
Galeriestab (3) zweil Gegenstitzstufen (am Relingrohr 3)

aufweist, wobei die Stiutzstufen (10) und die
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Gegenstitzstufen aneinander liegen. Da in D1 auch
angesprochen wird (siehe Spalte 3, Zeilen 35 bis 42),
dass die Breitseiten 6 auch schrag zur Auflageflache 9
verlaufen konnen, kann die in Figur 2 gezeigte obere
und untere Stlutzstufe auch eine Kraftkomponente in

Querrichtung - also Querkrafte - aufnehmen.

Die Beschwerdefiihrerin hat nach Ansicht der Kammer
nicht belegen kénnen, dass die beanspruchte Ausbildung
des Galeriestabs als Strangpressbauteil fir das in D1
gezeigte Relingrohr nicht zutrifft, wie bereits von der
Priifungsabteilung im erstinstanzlichen Verfahren
festgestellt. Allerdings sind die in D1 zu
identifizierenden Stiitzstufen und Gegenstiitzstufen
nicht wie beansprucht an der Oberseite des
Stitzelements bzw. an der Unterseite des Galeriestabs
in Form von zweil parallel mit Abstand zueinander
verlaufenden Langsvorsprungen bzw. Langsnuten

ausgebildet.

Wie in den Anmeldeunterlagen (Seite 3 und Seite 10)
ausgefiihrt, wird durch die beanspruchte Ausbildung der
Stiitzstufen und Gegenstiitzstufen in Form von ineinander
eingreifenden Langsvorspringen und Langsnuten ein
Hintergriff erzeugt, der dazu fihrt, dass Galeriestab
und Stitzelement in Querrichtung in Formschluss stehen.
Dadurch werden Querkrafte aufgenommen und so ein
relatives Verrutschen von Galeriestab und Stiitzelement

verhindert.

Die zu ldsende Aufgabe ist darin zu sehen, ein
Verrutschen des Galeriestabs gegeniiber dem Stiitzelement

bei Querkraften zu verhindern.

Die Kammer folgt der Ansicht der Beschwerdefithrerin,

dass sich im vorliegenden Stand der Technik kein
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Hinweis findet auf die in Anspruch 1 spezifizierte
Ausbildung der beiden Stitzstufen in Form von
Langsvorspringen, die sich iber die gesamte, in
Richtung der Langserstreckung des Galeriestabs
verlaufende La@ngserstreckung des Stitzelements
erstrecken und parallel mit Abstand zueinander
verlaufen, sowie auf die Ausbildung der
Gegenstitzstufen in Form von parallel zueinander
verlaufenden Langsnuten, in die formangepasst die

Langsvorspringe eingreifen.

In D2 (Fig. 5) mag zwar eine Art Langsnut 27 zu
erkennen sein, allerdings dient diese zur Aufnahme
einer Klemmfeder 28 (siehe Figur 9). In D5 (Fig. 2)
wird in den Galeriestab ein Stitzelement 14 eingefiihrt,
und ein weiteres Stlitzelement 6 (siehe Figur 5) bildet
einen Mittelful mit einer Langsnut; aber wiederum ist
die erfindungsgemale Ausbildung von zweil parallelen
Langsvorspriingen am Stitzelement und zwei parallelen

Langsnuten am Galeriestab nicht offenbart.

Da die genannten Dokumente auch in Kombination nicht
zum Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 fihren, ist
die Kammer der Auffassung, dass der Gegenstand von
Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.
Dies gilt in analoger Weise auch flr den Gegenstand des
unabhadngigen Anspruchs 5, der als Verfahrensanspruch
formuliert auch die Ausbildung einer Dachreling mit den
in Anspruch 1 genannten Langsvorspringen und Langsnuten

spezifiziert.

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 4 richten sich auf
bevorzugte Ausfihrungsformen der Dachreling nach
Anspruch 1, die abhangigen Anspriiche 6 bis 8 auf
bevorzugte Ausfihrungsformen des Verfahrens nach

Anspruch 5.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuriickverwiesen, ein europaisches Patent mit

den folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Anspriche 1 bis 8, mit Schreiben vom 18. November

2013 eingereicht;
- Beschreibungsseiten 1 bis 12, mit Schreiben wvom

18. November 2013 eingereicht;
- Figuren 1 bis 6, mit Schreiben vom 18. November

2013 eingereicht.
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