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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 21. Juni 2013

Beschwerdefihrerin: Schmitz Cargobull AG
(Anmelderin) SiemensstraBe 50

D-48341 Altenberge (DE)
Vertreter: Cohausz & Florack

Patent- und Rechtsanwalte

Partnerschaftsgesellschaft
BleichstraBe 14

D-40211 Disseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 13. Januar
2012 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 08103906.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: G. Pricolo

Mitglieder: H. Geuss
P. Guntz
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die am
13. Januar 2012 zur Post gegebenen Entscheidung der
Prifungsabteilung, die europaische Patentanmeldung

Nr. 08 103 906.7 zurickzuweisen.

IT. Die Prifungsabteilung hat festgestellt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemdal dem seinerzeit
vorliegenden einzigen Antrag, eingereicht in
elektronischer Form am 15. August 2011, {iiber den
Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgeht und damit gegen Artikel

123 (2) EPU verstoBt.

Des Weiteren hat die Prifungsabteilung festgestellt,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 vom Stand der

Technik gemaRl Dokument

Us 2002/100171 Al (D2)

neuheitsschadlich vorweggenommen wird.

ITT. Die Beschwerdefiihrerin rigt in der Beschwerdebegriindung
das Vorgehen der Priifungsabteilung hinsichtlich der
Verfahrensfiihrung, insbesondere sei auf die
Zurickweisungsgriinde vorher nicht hinreichend

hingewiesen worden.

In dem Bescheid der Kammer gemdR Regel 100 (2) EPU vom
31. Januar 2013 teilt die Kammer der Beschwerdefiihrerin
die vorlaufige Auffassung mit, dass sie ihre
verfahrensrechtlichen Bedenken teilt und unter

Rickerstattung der Beschwerdegebiithr eine
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Zurlickverweisung an die erste Instanz beabsichtigt. Die
Beschwerdefiihrerin wurde aufgefordert zu diesem Bescheid

Stellung zu nehmen.

In ihrem Schreiben vom 9. April 2013 beantragt die
Beschwerdefiihrerin die erstinstanzliche Entscheidung der
Prifungsabteilung aufzuheben, die Beschwerdegebiihr
zurlckzuerstatten und die Angelegenheit zur weiteren
Prifung an die erste Instanz zuriickzuverweisen.
Hilfsweise beantragt die Beschwerdefilhrerin eine
miindliche Verhandlung und weiterhin hilfsweise die
Erteilung eines Patents auf der Grundlage der diesem

Schreiben beigefiigten Hilfsantrdge 1 bis 5.

Der Anspruch 1, eingereicht in elektronischer Form am

15. August 2011, lautet wie folgt:

Kofferaufbau (1) eines Lastkraftwagens (L), Aufliegers
(A) und/oder Anhdngers mit einem Paneel, insbesondere
Dachpaneel (3), Seitenwandpaneel (2) und/oder
Bodenpaneel (4), wobei das Paneel eine innere Decklage
(20), eine &dussere Decklage (18) und einen dazwischen
angeordneten Kernbereich (22) aufweist, wobei das Paneel
wenigstens eine Befestigungseinrichtung (8) zum
Befestigen von Zusatzeinrichtungen des Kofferaufbaus (1)
umfasst, wobei die Befestigungseinrichtung (8) ein zur
Innenseite des Paneels gedffnetes Schienenelement (10)
und ein separates mit dem Schienenelement verbundenes
Versteifungsprofil im Wesentlichen im Kernbereich (22)
des Paneels aufweist und wobei die
Befestigungseinrichtung (8) in einer Offnung (28) der
inneren Decklage (20) vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schienenelement (10) dazu

ausgebildet ist, ohne das Versteifungsprofil (14) wvon
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der Innenseite der inneren Decklage (20) an der
Innenseite des Paneels montiert zu werden und dass das
Versteifungsprofil (14) dazu ausgebildet ist, erst nach
der Montage des Schienenelements an der Innenseite des

Paneels mit dem Schienenelement (10) verbunden zu werden.

VI. Die Beschwerdefihrerin brachte im Wesentlichen die

folgenden Argumente vor:

Die Patentanspriiche seien jeweils nach den Bescheiden
der Prifungsabteilung vom 4. Juni 2010 und 4. April 2011
substantiell gedndert wurden. Weiterhin sei jeweils eine
ausfihrliche Begriindung dem Patentbegehren beigefiligt

worden.

Daher stelle die Priifungsabteilung erstmals in der
Entscheidung fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
nicht neu gegeniiber dem Dokument D2 sei. Im letzten
Prifungsbescheid sei die mangelnde Neuheit des
seinerzeit vorliegenden Anspruchs 1 gegeniiber dem

Dokument EP 0 124 807 A (Dl1) beanstandet worden.

Zudem werde erstmals in der angegriffenen Entscheidung
geriigt, dass eine Verbindung des Versteifungsprofils mit
dem Schienenelement an der Innenseite des Paneels
urspringlich nicht offenbart sei. Dieses Merkmal war in
der letzten Anderung dem Anspruch hinzugefiigt worden und

somit noch nicht Gegenstand einer Diskussion gewesen.

VII. Daher seien die in der Entscheidung fir die
Zurickweisung der Patentanmeldung angefilthrten Grinde in
den Mitteilungen der Priifungsabteilung nicht genannt
worden, so dass erstmals in der Entscheidung die Griinde

flir die Zurickweisung der Anmeldung gehort wurden.

C9769.D



- 4 - T 1249/12

Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerde ist zulassig.

GemalR Artikel 113 (1) EPU 1973, diurfen Entscheidungen
des Europaischen Patentamts nur auf Grinde gestiitzt

werden, zu denen die Beteiligten sich auRBern konnten.

Auf die Mitteilung der Prifungsabteilung gemaf
Artikel 94 (3) EPU vom 4. Juni 2010 reicht die
Anmelderin am 17. Juni 2010 geadnderte Patentanspriiche
ein und beantragt, diese der weiteren Prifung zugrunde

zu legen.

Dieser Antrag wird in einer weiteren Mitteilung nach
Artikel 94 (3) EPU am 4. April 2011 beschieden. Dabei
stellt die Prifungsabteilung fest, dass der Gegenstand
des Anspruch 1 nicht neu sei gegenliber dem Dokument DI

(EP 0 124 807 A). Des Weiteren gehe das mit der Anderung

in den Anspruch 1 aufgenommene Merkmal ".. separat wvon
der Innenseite der inneren Decklage (20) .. montiert
ist .." lber den Offenbarungsgehalt der urspringlich

eingereichten Anmeldung hinaus.

Am 15. August 2011 reicht die Beschwerdefiihrerin erneut
einen gednderten Anspruch 1 ein und beantragt, diesen
zum Gegenstand des weiteren Prifungsverfahren zu machen.
Die Beschwerdefiihrerin fiihrt dazu aus, dass sich der
neue Anspruch 1 aus dem urspringlichen Anspruch 1 und
der Beschreibung, Seite 3, Absdtze 2 und 3, sowie

Seite 12, zweiter Absatz ergebe.

In der am 13. Januar 2012 zur Post gegebenen

Entscheidung stellt die Prifungsabteilung fest, dass die
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mit der Online-Einreichung vom 15. August 2011
eingereichte Anderung Sachverhalte einbringe, die tiber
den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgingen.

Des Weiteren stellt die Prifungsabteilung fest, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniiber dem Dokument D2

(US 2002/100171) Al nicht neu sei.

Die Kammer vertritt, wie folgend begriindet, die
Auffassung, dass die Beschwerdefiihrerin nicht Utber die
Grinde der Zurickweisung von der Priifungsabteilung
informiert wurde und sie somit keine Gelegenheit hatte,

sich zu diesen Grinden zu &duBern.

Die Beschwerdefiihrerin wurde erstmals in der
Entscheidung dariiber informiert, dass der Gegenstand des
vorliegenden Anspruchs 1 nicht neu gegeniiber dem

Dokument D2 sei.

Das Dokument D2 wurde von der Prifungsabteilung in
Zusammenhang mit der Neuheitspriifung lberhaupt nur ein
einziges Mal, und zwar in der Stellungnahme zur
europaischen Recherche genannt (das sogenannte Form
1507), auf die die Mitteilung der Prifungsabteilung wvom
4. Juni 2010 Bezug nimmt. Nach einer Beanstandung der
mangelnden Neuheit mit einer Merkmalsanalyse in Bezug
auf Dokument D1, schlieBt sich dort der Satz an: "Der
Gegenstand des Anspruchs 1 wird ebenfalls in Dokument D2
und D3 gezeigt und ist somit nicht neu", vgl.
Stellungnahme zur europaischen Recherche, Seite 2,

3. Absatz.
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Damit hat die Beschwerdefihrerin auch fiir den
urspringlich eingereichten Anspruch zu keinem Zeitpunkt
im Verfahren eine detaillierte Begriindung gehort, durch
welche Offenbarungsstellen in D2 einzelne Merkmale der
Erfindung neuheitsschadlich vorweggenommen werden.

Eine solche Diskussion der Merkmale hat immer nur vor
dem Hintergrund des Dokuments D1 stattgefunden, vgl.
Stellungnahme zur europaischen Recherche und Bescheid

vom 4. April 2011.

Des Weiteren hat die Priifungsabteilung in ihrer
Entscheidung korrekterweise festgestellt, dass sich der
Gegenstand des Anspruch nach ihrem letzten Bescheid
geandert habe, siehe Seite 3, 3. Absatz. Mit dieser
Anderung hat die Anmelderin, da sie ein Merkmal aus der
Beschreibung in den Anspruchswortlaut aufgenommen hat,

diesen hinsichtlich seines Gegenstands verandert.

Damit aber liegt gegeniiber der Situation zum Zeitpunkt
des letzten Bescheids der Priifungsabteilung bzw. der
Stellungnahme zur europaischen Recherche eine neue
Sachlage vor. Insbesondere hat die Prifungsabteilung zu
keinem Zeitpunkt im Verfahren vor ihrer Entscheidung
Bedenken zu diesem - in den Anspruch 1 aufgenommenen -

Merkmal geaubert.

Somit ist es auch unerheblich, ob der Gegenstand des
Anspruchs 1 ebenfalls von Dokument D1 neuheitsschadlich
getroffen wird, wie es die Entscheidung der Prifungs-
abteilung mit Bezug auf die vorherigen Amtsbescheide auf
Seite 5, 3. Absatz behauptet: auch mit Bezug auf DI
wurde das dem Anspruch 1 hinzugefiigte Merkmal nie

diskutiert.
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Weiterhin hat die Prifungsabteilung mit der Entscheidung
erstmals die Anderungen des Anspruchs 1, eingereicht am
15. August 2011, hinsichtlich der Zulassigkeit in Bezug
auf Artikel 123(2) EPU bewertet und festgestellt, dass
das Merkmal, dass das Versteifungsprofil an der
Innenseite des Paneels mit dem Schienenelement verbunden
wird, nicht der urspringlich eingereichten Fassung zu

entnehmen sei.

Im Bescheid vom 4. April 2011 stellt die
Prifungsabteilung fest, dass die Anderung des
urspringlich eingereichten Anspruchs 1 gegen den Artikel
123(2) EPU verstoBe, da das eingefliigte Merkmal "separat
von der Innenseite der inneren Decklage (20) .. montiert
ist ..", nicht in den urspringlichen Anmeldeunterlagen

offenbart sei.

Der daraufhin mit Schreiben vom 15. August 2011
vorgelegte Anspruch 1 enthdlt eine korrigierte
Formulierung des beanstandeten Merkmals und weiterhin
das Merkmal, wonach "das Verstarkungsprofil (14) dazu
ausgebildet ist, erst nach der Montage des
Schienenelements an der Innenseite des Paneels mit dem
Schienenelement (10) verbunden zu werden". Entgegen der
Darstellung der Priifungsabteilung in der Entscheidung,
hat sich die Beschwerdefiihrerin in ihrer Eingabe vom
15. August 2011 nicht zu der beanstandeten unzuldssigen

Erweiterung geduBert, vgl. Entscheidung, 1.4.

Die im Bescheid vom 4. April 2011 genannte Beanstandung
gemaB Artikel 123(2) EPU betrifft daher einen anderen
Gegenstand, als den der der Entscheidung zugrunde liegt

(siehe auch oben, Punkt 5.1.2).
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Das dem vorliegenden Anspruch mit der Anderung von

15. August 2011 neu hinzugefiligte Merkmal ist im
Verfahrenverlauf erstmals in einem Anspruch vorhanden.
Da die Beschwerdefiihrerin weiterhin in ihrer Eingabe
prazise angegeben hat, in welchen Beschreibungsteilen
der urspringlich eingereichten Anmeldung sie dieses
Merkmal offenbart sieht (vgl. Schreiben vom 15. August
2011, Seite 1), hatte sie nach Auffassung der Kammer
davon ausgehen koénnen, dass die Anderungen von der
Prifungsabteilung geprift werden und ggf. in einem
weiteren Bescheid beanstandet werden. Da aber die
Prifungsabteilung in der Entscheidung erstmalig diese
Beanstandungen, die unzuldssige Erweiterung betreffend,
genannt hat, hatte die Beschwerdefiihrerin keine
Mbéglichkeit mehr, sich zu der Auffassung der

Prifungsabteilung zu auRern.

Aus den genannten Grinden kommt die Kammer zu dem
Ergebnis, dass es sich vorliegend um einen wesentlichen
Verfahrensmangel handelt. Die Kammer sieht es dabei als
erwiesen an, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der
Missachtung des Grundsatzes des rechtlichen Gehors und
der Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, besteht. Daher
ist gemdB Regel 103(l)a EPU der Beschwerdefithrerin die

Beschwerdegeblihr zurickzuzahlen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung

zurlickverwiesen mit der Anordnung, das Prifungsverfahren

fortzusetzen.
3. Die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
A. Vottner G. Pricolo
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