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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 8. Januar 2015

Beschwerdefiihrerin:
(Anmelderin)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Ashley
Mitglieder: Y. Jest

SMS Siemag AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4
40237 Disseldorf (DE)

Klippel, Walter
Hemmerich & Kollegen
Patentanwalte
HammerstraRe 2
D-57072 Siegen (DE)

Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 25. Juni 2012
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 08854592.6
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

I. Beckedorf
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die europaische Patentanmeldung Nr. 08854592.6, die auf
die internationale Anmeldung mit dem Aktenzeichen
PCT/EP2008/009812 zuriickgeht und als WO-A-2009/068217
verdffentlicht wurde, ist durch die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 25. Juni 2012 zurickgewiesen

worden.

Die Zurickweisung war damit begriindet, daB kein
giltiger Antrag vorgelegen habe, nachdem der gegenliber
der eingereichten Anspruchsfassung geanderte
Anspruchssatz vom 16. April 2012 nach Regel 137(5) EPU
nicht zuzulassen sei, weil der beanspruchte Gegenstand
nicht recherchiert und mit dem urspringlich
eingereichten Erfindungsgegenstand nicht durch eine

einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sei.

Dariber hinaus hat die Prifungsabteilung in einem
obiter dictum darauf hingewiesen, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 vom 16. April 2012 von der Druckschrift
JP-A-8155615 (D2) neuheitsschadlich vorweggenommen sei.

Der urspringlich eingereichte Anspruch 1 hat folgenden
Wortlaut:

"Antriebseinrichtung (2,10,20) insbesondere fir die
Strangfiihrung von StranggieBanlagen, mit einem
Antriebsmotor (11,24), einer Getriebeeinheit (13,23),
einer Kupplung (17,25) und gegebenenfalls weiteren
Gehduseteilen (18) und/oder Schutzhauben als
Komponenten der Antriebseinrichtung, wobei der Motor
(11,24) mittels der Kupplung (17,25) mit der
Getriebeeinheit (13,23) zur Drehmomentiibertragung
verbunden ist und die Komponenten der Einrichtung mit

einer Grundplatte (22) verbunden sind,
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dadurch gekennzeichnet,

dass eine der Komponenten (23) der Einrichtung mit der
Grundplatte (22) verbunden ist, wobei die anderen
Komponenten (24,25) mit der einen Komponente (23)
direkt oder indirekt verbunden sind und von ihr

getragen werden."

Die Anmelderin (Beschwerdefiithrerin) hat gegen diese
Entscheidung der Priifungsabteilung mit Schreiben von
24. August 2012 Beschwerde eingelegt und am selben Tag
die Beschwerdegebiihr entrichtet.

Die Beschwerdebegriindung (datiert auf den

25. Oktober 2012) ist am 24. Oktober 2012 eingegangen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der
Entscheidung und die Erteilung eines europaischen
Patents auf der Grundlage des mit der

Beschwerdebegriindung eingereichten Anspruchs 1 mit

folgendem Wortlaut:

"Antriebseinrichtung (2,10,20) zum Antrieb der Rollen
oder Walzen der Strangfithrung von StranggieBanlagen,
die einzeln oder paarweise auf Stufen der Strangfihrung
angeordnet sind, mit einem Antriebsmotor (11,24), einer
Getriebeeinheit (13,23), einer Kupplung (17,25) und
gegebenenfalls weiteren Gehduseteilen (18) und/oder
Schutzhauben als Komponenten der Antriebseinrichtung,
wobei der Antriebsmotor (11,24) mittels der Kupplung
(17,25) mit der Getriebeeinheit (13,23) zur
Drehmomentibertragung verbunden ist und die Komponenten
der Einrichtung mit einer Grundplatte (22) wverbunden
sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Antriebsmotor (11,24), die Getriebeeinheit
(13,23), die Kupplung (17,25) und die gegebenenfalls

weliteren Gehduseteilen (18) und/oder Schutzhauben als
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Komponenten der Antriebseinrichtung ein Modul bilden
und dass nur eine der Komponenten (23) des Moduls mit
der Grundplatte (22) verbunden ist und die anderen
Komponenten (24,25) des Moduls mit der einen Komponente
(23) direkt oder indirekt verbunden sind und von ihr

getragen werden."

V. Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen wie folgt

vorgetragen.

Der Anspruch 1 betreffe den Gegenstand, wie im
urspringlich eingereichten Anspruchssatz definiert,
namlich eine "Antriebseinrichtung", wobei lediglich
weliter einschrankende, in den Zeilen 20 bis 25 der
Beschreibungsseite 4 offenbarte Merkmale aufgenommen
seien. Damit werde prédzisiert, dass es bei der
Antriebseinrichtung nicht allein auf den modularen
Aufbau, sondern auch auf die Art und Weise der
Fixierung des Moduls ankomme. Die erfindungsgemale
Merkmalskombination seien durch den zitierten Stand der

Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Zuriickweisungsbegriindung nach Regel 137 (5) EPU
2.1 Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdefiihrerin den

von der Priifungsabteilung nach Regel 137 (5) EPU nicht
zugelassenen Anspruch 1 im Beschwerdeverfahren nicht
weiter verfolgt und sie die diesbeziigliche Begriindung

in der angefochtenen Entscheidung auch nicht anficht.
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Weiter stellt die Kammer fest, dass Anspruch 1 des mit
der Beschwerdebegriindung vorgelegten Antrags im
Wesentlichen auf der Kombination der Merkmale der
Anspriiche 1 und 2 und der Beschreibung, Seite 4, Zeilen
20 bis 25 und Seite 5, Zeilen 21 und 22, der
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen beruht.
Somit definiert Anspruch 1 wieder eine
Antriebseinrichtung, wie bereits urspringlich

beansprucht.

Der Begriindung der mangelnden Einheitlichkeit, wie im
Teil II.1 der angefochtenen Entscheidung dargestellt,
zwischen dem urspriinglich beanspruchten
Erfindungsgegenstand und einer Strangfihrung von
StranggieRanlagen, wird daher eindeutig die Basis

entzogen.

Die Begrindung der Priufungsabteilung fliir die Ablehnung
des gestellten Antrags vom 16. April 2012 wurde von der
Beschwerdefiihrerin nicht in Frage gestellt. Ob die auf
Regel 137 (5) EPU beruhende Beschlussbegriindung den
Kriterien der standigen Rechtssprechung der
Beschwerdekammern entspricht, kann daher dahingestellt
bleiben.

Die Entscheidung, ob eine Zusatzrecherche fiir ein in
den nunmehr von der Beschwerdefiihrerin begehrten
Anspruch aufgenommenes, die Antriebseinrichtung weiter
einschrankendes Merkmal durchzufilthren ware, liegt im

Ermessen der Priifungsabteilung.

Zusammenfassend wurden die von der Priifungsabteilung
aufgezeigten Mangel durch den mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Anspruchssatz de
facto behoben.
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3. Zurickverweisung

Es liegt im Ermessen der Kammer, im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, selbst tatig zu werden, oder
die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses
Organ zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1) EPU).

Im vorliegenden Fall beinhaltet der einzige vorliegende
Antrag Anspriiche, die sich grundlegend von denjenigen
unterscheiden, die dem Zurickweisungsbeschluss zugrunde
gelegen haben. AuBerdem ist durch die Prifungsabteilung
noch zu entscheiden, ob eine Zusatzrecherche bzw. in

welchem Umfang diese durchzufihren ware.

Aufgrund dieser Erwadgungen halt es die Kammer fir
angebracht (selbst unter Bericksichtigung des im Teil
ITITI der angefochtenen Entscheidung enthaltenen obiter
dictum), die Sache zur Prifung des im
Beschwerdeverfahren eingereichten Anspruchssatzes zur
weiteren Prifung der Erfordernisse des EPU an die

Prifungsabteilung zurlickzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
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Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung auf der
Grundlage des im Beschwerdeverfahren eingereichten

Anspruchssatzes an die Priifungsabteilung

zurluckverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

werdekg
50\\(09'éiSChe" Pa[,’)/b
%Q; L o, S
¥ 2% P
* x
N % ®
)N
o5 g5
©g $2
5% o
© Vé//) @@”A\
"p& s, \>§6

C. Spira G. Ashley
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