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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 29. November 2017, die
Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPU zuriickzuweisen,
weill der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei
(Artikel 54 EPU).

In der Entscheidung der Einspruchsabteilung sind
folgende Dokumente erwahnt:

D1: US 2006/112513 Al

D2: US 2 635 278

D3: WO 2009/057934 A2

D4: EP 1 917 898 Al

D5: US 5 918 346
D6: US 4 937 911
D7: US 3 107 387.

Die Beschwerde der Anmelderin ging am 8. Februar 2018
unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebihr

ein. Die Beschwerdebegrindung folgte am 9. April 2018.

Nach telefonsicher Riucksprache mit dem Berichterstatter
am 18. Dezember 2019 stellt die Beschwerdefiihrerin ihre
mit Beschwerdebegrindung gestellten Antrdge in ihrem
Schreiben vom 27. Dezember 2019 folgendermaRen klar:

1. Aufhebung des Zurickweisungsbeschlusses der
Prifungsabteilung

2. Zulassung des Anspruchssatzes vom 10. August 2017

3. Zurluckverweisung der Sache an die Prifungsabteilung
zur weiteren Prifung (auf Grundlage dieses
Anspruchssatzes)

4. Erlass einer entsprechenden Entscheidung im

schriftlichen Verfahren.
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Der der Entscheidung der Prifungsabteilung
zugrundeliegende, auf 5. April 2016 datierte Anspruch 1
hat folgenden Wortlaut:

Handgefiihrtes Bodenbearbeitungsgerat, aufweisend ein
Bodenteil (1) mit mindestens einem Werkzeug (31) filr
die Bodenbearbeitung und einem Motor (26) zum Antreiben
des mindestens einen Werkzeugs (31) und aufweisend ein
Fihrungsteil (2) mit einem Griffteil (3), wobei das
Fihrungsteil (2) Uber ein in Bearbeitungsrichtung (6)
verstellbares erstes Gelenk (4) mit einer Gelenkachse
(G1) gquer zur Bearbeitungsrichtung (6) mit dem
Bodenteil (1) wverbunden ist, wobei das Bodenteil (1)
eine Flissigkeitszufihrung (11) und eine
Flissigkeitsaufnahme (13) aufweist, und wobei eine wvom
Bodenteil baulich getrennte Saugeinheit vorgesehen ist,
die zumindest eine Saugturbine (17) fir die Aufnahme
von Flissigkeit enthalt, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Behalter (16) flir die aufgenommene Flissigkeit am
Fihrungsteil (2) angeordnet und idber einen Schlauch mit
der baulich getrennten Saugeinheit verbunden ist, dass
der Behalter (16) flir die aufgenommene Flissigkeit
léanglich entlang des Fihrungsteils (2) ausgeformt ist,
dass ein Flissigkeitstank (10) fir die
Flissigkeitszufihrung (11) vorgesehen ist, dass der
Flissigkeitstank (10) an dem Fihrungsteil (2)
angebracht ist, und dass der an dem Fihrungsteil (2)
angebrachte Flissigkeitstank (10) entlang des

Fihrungsteils (2) langlich ausgeformt ist.

Der mit Schreiben vom 10. August 2017 im
Prifungsverfahren eingereichte Anspruch 1 hat denselben
Wortlaut mit folgenden zusatzlichen Merkmalen:

"... [dadurch gekennzeichnet,] dass die
Flissigkeitsaufnahme (13) eine Saugleiste (49) mit zweil

in Bearbeitungsrichtung (6) zueinander beabstandeten
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Dichtlippen (28, 29) aufweist, wobeil die in
Bearbeitungsrichtung (6) vordere Dichtlippe (28)
Offnungen aufweist, durch welche beim Bewegen des
Bodenteils (1) in Bearbeitungsrichtung (6) die
aufzunehmende Flissigkeit in einen Bereich (x) zwischen

den beiden Dichtlippen (28, 29) gelangen kann,...".

Die Beschwerdefihrerin tragt im wesentlichen folgendes
vor:

Die Nichtzulassung des Anspruchssatzes wvom

10. August 2017 wahrend der mindlichen Verhandlung vor
der Prifungsabteilung am 9. November 2017 sei nicht
vorhersehbar und idberraschend gewesen, da sich die
Prifungsabteilung zuvor in einer Kurzmitteilung vom
24. Oktober 2017 bereits sachlich und vorbehaltlos mit
ihm auseinander gesetzt habe. Die diesbeziigliche
Ermessensentscheidung der Prifungsabteilung sei unter
Verletzung ihres rechtlichen Gehdrs ergangen.

Die der Nicht-Zulassung zugrundeliegende Beurteilung
des Anspruchs 1 vom 10. August 2017 als nicht auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend sei in der Sache
falsch und von der Prifungsabteilung unvollstandig
begrundet.

Vollkommen uUberraschend sei auch, dass die
Zurlickweisung auf Grundlage des vorhergehenden, "nicht
mehr relevanten" Anspruchssatzes vom 5. April 2016

erfolgt sei.
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Entscheidungsgrunde

1. Zuladssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde ist zulassig, da sie den Anforderungen
der Artikel 106 - 108 i.V.m. Regel 99 EPU genugt.

2. Die Patentanmeldung und das Prifungsverfahren

2.1 Gegenstand der Patentanmeldung ist ein handgefiihrtes
Bodenbearbeitungsgerat, insbesondere
Bodenreinigungsgerdt, das ein Bodenteil, ein mit dem
Bodenteil gelenkig verbundenes Fihrungsteil und ein an

diesem angebrachtes Griffteil aufweist.

2.2 Urspringlich betraf der unabhangige Anspruch 1 Aspekte
einer Flissigkeitszufihrung und -aufnahme des
Bodenteils, der zweite unabhdngige Anspruch 28 Aspekte
der gelenkigen Verbindung von Bodenteil, Fihrungsteil
und Griffteil. Recherchiert worden sind nur der
urspringliche Anspruch 1 und einige von diesem
abhangige Anspriche, nachdem die internationale
Recherchenbehdrde Uneinheitlichkeit festgestellt hatte,
und die Anmelderin weder Widerspruch gegen diese
Feststellung erhoben, noch zusatzliche

Recherchegeblihren entrichtet hatte.

2.3 Da die Beschwerdefiihrerin im anschlieBenden
europaischen Prifungsverfahren zundchst auf einem
Antrag beharrt hatte, der die Merkmale eines nicht
recherchierten Anspruchs beinhaltete, lud die
Prifungsabteilung zu einer ersten mindlichen
Verhandlung. Die Beschwerdefilhrerin reagierte auf den
Ladungsbescheid mit einem gednderten Anspruchssatz,

gegen den die Prifungsabteilung im Anschluss lediglich
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formale Einwdnde erhob (Bescheid wvom
30. September 2015) und deshalb die erste mindliche
Verhandlung absagte.

Nachdem die Beschwerdefilhrerin den formalen Einwdnden
mit Einreichung eines geanderten Anspruchssatzes wvom
5. April 2016 sowie einer daran angepassten
Beschreibung Rechnung getragen hatte, berief sich die
Prifungsabteilung erstmals auf die im Recherchenbericht
zitierte D3 und stellte im Bescheid wvom 11. Juli 2016
mangelnde Neuheit fest.

Eigentlich unterscheidet sich das
Bodenbearbeitungsgerat der D3 namlich grundlegend
dadurch von denen der zuvor im Prufungsverfahren
berlicksichtigten D1 und D2 und den
Ausfihrungsbeispielen der Patentanmeldung, dass
Flissigkeit hier nicht direkt auf den Boden geleitet
und von dort aufgenommen, sondern auf eine und von
einer rotierenden Tuchrolle 110 (siehe Absatze [94],
[95], [102], [127], [128], Fig. 3-6). Dieser
Unterschied hinsichtlich Flissigkeitsabgabe - und
aufnahme geht aber nicht aus dem unabhangigen Anspruch

1 vom 5. April 2016 hervor.

Da die Beschwerdefihrerin wiederum auf dem
Anspruchssatz vom 5. April 2016 beharrte, lud die
Prifungsabteilung mit einer Ladung vom 26 Mai 2017 zum
zweiten Mal zu einer mindlichen Verhandlung, wobei sie
den 9. Oktober 2017 als den Zeitpunkt nach Regel 116(2)
EPU bestimmte, zu dem Schriftsidtze und Unterlagen
eingereicht werden koénnen.

Am 14. August 2017 reichte die Beschwerdefilthrerin den
geanderten Anspruchssatz vom 10. August 2017 ein, der
die oben unter Punkt IV erwahnten zusatzlichen Merkmale
zur Abgrenzung gegeniiber D3 enthalt. Sie nahm auch

ihren Antrag auf mindliche Verhandlung zurick.
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Die Prifungsabteilung informierte die
Beschwerdefiihrerin, dass der Termin zur mindlichen
Verhandlung bestehen bliebe, trotz eines - als nicht
begriindet angesehenen - Antrags auf Verlegung. In einer
Kurzmitteilung vom 24. Oktober 2017 teilte sie ihre
Meinung mit, wonach die zusatzlichen Merkmale keine
erfinderische Tatigkeiten begrinden koénnten, da sie "in
Bodenbearbeitungsgeraten der Art allgemein bekannt"

seien. Beispielhaft zitierte sie die Dokumente D4 - D7.

Nachdem die Beschwerdefithrerin nicht zur mindlichen
Verhandlung am 9. November 2017 erschien, verhandelte
die Prifungsabteilung ohne sie und lieB den
Anspruchssatz vom 10. August 2017 in Ausibung ihres
Ermessens nach Regel 137 (3) EPU nicht zum Verfahren zu.
Daraufhin prifte die Priifungsabteilung den vorherigen
Anspruchssatz vom 5. April 2016 und bestatigte die
Feststellung aus ihrem Bescheid vom 11. Juli 2016,
wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu
gegenliber der Offenbarung der D3 sein.

SchlieRlich wies sie die Patentanmeldung aus diesem
Grund gemdB Artikel 97 (2) EPU =zurlck.

Rechtliches Gehor

Nach Regel 137 (3) EPU lag es im Ermessen der
Prifungsabteilung, den Anspruchssatz wvom

10. August 2017 zum Verfahren zuzulassen.

Der Erlass einer solchen Ermessensentscheidung war
nicht durch das Nichterscheinen der ordnungsgemal
geladenen Beschwerdefiihrerin zur mindlichen Verhandlung
gehindert. Die Beschwerdefilhrerin war durch die
Kurzmitteilung vom 24 Oktober 2017 idber die Bedenken
der Prifungsabteilung hinsichtlich erfinderischer
Téatigkeit informiert, die letztendlich zur

Nichtzulassung fihrten. Sie hatte die Moglichkeit, im
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Rahmen der mindlichen Verhandlung hierzu Stellung zu
nehmen. Der Beschwerdefihrerin war bekannt, dass ihrem
Antrag auf Verlegung der mindlichen Verhandlung nicht
stattgegeben worden war. Aus ihrem Antrag ware
moglicherweise ableitbar gewesen, dass die
Beschwerdefihrerin in der mundlichen Verhandlung nicht
vertreten sein wird, allerdings wurde die
Prifungsabteilung nicht férmlich dartber informiert,

dass dies der Fall sein wird.

Das rechtliche Gehdr der Beschwerdefiihrerin ist somit
gewahrt worden, Artikel 113(1) EPU.

Zulassung das Anspruchssatzes vom 10. August 2017 zum

Verfahren

Bei der Ausiibung des Ermessens nach Regel 137 (3) EPU
muss eine Prifungsabteilung alle relevanten Faktoren
bericksichtigen; insbesondere soll sie einen Ausgleich
finden zwischen dem legitimen Interesse des Anmelders
am Erhalt eines europdischen Patents und dem Interesse
des EPA an einer effizienten Durchfihrung des

Priufungsverfahrens.

Zu berlucksichtigende Faktoren sind hierbei u.a. der
Verfahrensstand und ob der Anmelder bereits ausreichend

Gelegenheit zur Anderung der Anmeldung hatte.

Eine zweite Ladung zu einer mindlichen Verhandlung wie
im vorliegenden Fall ist fur gewohnlich ein deutliches
Indiz flir das Endstadium eines bereits ungewdhnlich
langen und fortgeschrittenen Prifungsverfahrens. Zudem
stellt die Priufungsabteilung in ihrer Entscheidung
darauf ab, dass die Beschwerdefiihrerin mit dem
Anspruchssatz vom 10. August 2017 bereits die finfte

geanderte Version vorgelegt hat, mithin vorher bereits
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ausreichend Gelegenheit hatte, Anderungen vorzunehmen.

Der Kammer scheint allerdings auch von Bedeutung, dass
die Prifungsabteilung in einem relativ spaten
Verfahrensstadium erstmals einen Neuheitseinwand auf
Grundlage eines von drei im Recherchenbericht zitierten
Dokumenten erhoben hat. Der Anspruchssatz wvom

10. August 2017 stellte die zweite Reaktion der
Beschwerdefihrerin auf diesen "neuen" Neuheitseinwand
dar und beinhaltete die erste durch diesen
Neuheitseinwand veranlasste Anderung des Anspruchs 1.
Selbst wenn die Beschwerdefiihrerin den gednderten
Anspruchssatz bereits zusammen mit ihrer ersten
Stellungnahme zum Neuheitseinwand vom 19. Januar 2017
als Hilfsantrag eingereicht hatte, hatte dies aller
Voraussicht nach nicht zu einem schnelleren Ende des
Prifungsverfahrens gefihrt: Da die Prifungsabteilung
letztendlich auch den geanderten Anspruchssatz wegen
mangelnder erfinderischer Tatigkeit als nicht gewdhrbar
erachtete, hatte sie auch in diesem hypothetischen Fall
das rechtliche Gehdér der Beschwerdefilthrerin vor einer
Zurickweisung der Anmeldung wahren missen, z.B. wie
geschehen im Rahmen einer mindlichen Verhandlung.

Die Nichtzulassung des Anspruchssatzes wvom

10. August 2017 trug also im vorliegenden Fall nicht
dazu bei, das Prifungsverfahren effizienter zu Ende zu

fuhren.

Der angefochtenen Entscheidung ist nicht zu entnehmen,
dass die Prifungsabteilung diese wesentlichen Aspekte
des Prifungsverfahrens bei der Ausibung ihres Ermessens
in Betracht gezogen hat. Deshalb scheint ihre
Ermessensentscheidung nach Regel 137 (3) EPU, den
Anspruchssatz vom 10. August 2017 nicht zum Verfahren

zuzulassen, zumindest nicht vollstandig begrindet zu
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sein.

Ein anderer wesentlicher zu beriicksichtigender Faktor
bei der Ausibung des Ermessens ist, inwieweit die
Anderungen dazu geeignet sind, einen erhobenen Einwand

auszuraumen und dabei nicht offensichtlich, d.h.

eindeutig und unmittelbar erkennbar, zu neuen Einwanden

fuhren.

Der Anspruchssatz vom 10. August 2017 behob
anerkanntermaRen den von der Prifungsabteilung mit
Bescheid vom 11. Juli 2016 erhobenen Neuheitseinwand.
Dariber hinaus sind die zusadtzlichen Merkmale seines
Anspruchs 1 urspriinglich offenbart, Artikel 123(2) EPU,
wie unter Punkt 23.2 der angefochtenen Entscheidung
festgestellt.

Jedoch fihren die in Gestalt der Aufnahme dieser
zusdtzlichen Merkmale in Anspruch 1 vorgenommenen
Anderungen nach Ansicht der Priifungsabteilung zu einem
neuen Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
unter Artikel 56 EPU.

Aus der in Punkt 23.3 der angefochtenen Entscheidung
zitierten Passage der Richtlinien (H-II, 2.3) geht
nicht hervor, dass Anderungen in einem spadten Stadium
des Prifungsverfahrens generell bereits dann nicht
zuzulassen sind, wenn durch sie ein neuer Mangel
entsteht.

Im selben Abschnitt der Richtlinien wird im Gegenteil
explizit darauf hingewiesen, dass die Zulassung von
Anderungen nicht notwendigerweise bedeutet, dass der
geanderte Antrag unmittelbar gewdhrbar ist, also keine
weiteren Einwadnde unter dem EPU mehr bestehen. Eine
solche offensichtliche oder prima facie Gewdhrbarkeit
ist allenfalls ein Kriterium fir die Zulassung

verspatet eingereichter Anderungen (RiLi H-II, 2.7.1).
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Im vorliegenden Fall ist der geédnderte Anspruchssatz
aber innerhalb nach Regel 116(2) EPU gesetzten Frist
eingereicht worden, und ist mithin nicht als verspéatet

anzusehen.

In der angefochtenen Entscheidung ist das

offensichtliche Vorliegen des festgestellten Mangels

erfinderischer Tatigkeit nicht ausdriicklich
thematisiert.

Aus der eher kursorisch gehaltenen Begrindung unter
Punkt 23.2 ist eine mangelnde erfinderische Tatigkeit

auch nicht unmittelbar offensichtlich nachvollziehbar:

"Bei Bodenbearbeitungsgerdten dieser Art" seien die
zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 1 wvom

10. August 2017 "eine iUbliche MaBnahme zur effektiven
Sammlung von Schmutzflissigkeit", wie "dies die
Dokument D4 bis D7 belegen".

Fiur die Kammer ist z.B. nicht offensichtlich, wie das
Vorsehen idblicher, flexibler Dichtlippen zur effektiven
Sammlung von Schmutzflissigkeit vom Boden (siehe D4 -
D7) in dem Bodenbearbeitungsgerat nach D3 zum
Gegenstand des Anspruchs 1 fihrt, bei dem die
Dichtlippen Teil der Flissigkeitsaufnahme sind. Wie aus
Punkt 24 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht,
erfolgen Flissigkeitsaufnahme und -abgabe nach D3 zwar
mit anspruchsgemalfien Mitteln (langliche Behédlter etc.)
- jedoch von der der flexiblen Tuchrolle 110, nicht vom
Boden (siehe oben Punkt 2.4).

In diesem Zusammenhang ist auch nicht unmittelbar klar,
welche Bodenbearbeitungsgerdate mit
"Bodenbearbeitungsgerate dieser Art" gemeint sein
sollen. Eine Art von Bodenbearbeitungsgerdaten (D1, D2,
D4 - D7) konnte z.B. durch Flissigkeitsaufnahme direkt
vom und ggf. durch flexible Dichtlippen direkt am Boden
gekennzeichnet sein, eine andere Art (D3) hingegen

durch Flissigkeitsaufnahme direkt von und durch starre
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Abstreifleisten (freie Enden von 150, Fig. 6) direkt an
einer flexiblen Tuchrolle (110).

Zusammenfassend kann die Kammer weder aus der
angefochtenen Entscheidung, noch aus einer Kombination
der angezogenen Dokumente D3 - D7 unter

Beriicksichtigung von Fachwissen eine offensichtliche

mangelnde erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des

Anspruchs 1 vom 10. August 2017 ersehen.

Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass bei
korrekter Ausibung des Ermessens nach Regel 137(3) EPU
unter Bericksichtigung samtlicher wesentlicher
Faktoren, insbesondere der Veranlassung zum nochmaligen
Einreichen eines gednderten Anspruchssatzes und der
fehlenden Offensichtlichkeit des hierdurch
moglicherweise neu eingefilthrten Mangels, der
Anspruchssatz vom 10. August 2017 zum Verfahren
zuzulassen gewesen ware. Ein gleichlautender
Anspruchsatz wurde zusammen mit der
Beschwerdebegrindung und somit nach Artikel 12 (2) VOBK
2007 (1i.V.m. Artikel 12(4), 2. Halbsatz, VOBK 2007 und
Artikel 25(2) VOBK 2020) rechtzeitig im
Beschwerdeverfahren vorgelegt. Aus den oben genannten
Grinden macht die Kammer keinen Gebrauch von ihrer
Befugnis nach Artikel 12(4) VOBK 2007, erstinstanzlich
nicht zugelassene Antrage ebenfalls nicht zuzulassen.
Somit ist dieser Anspruchsatz Gegenstand des

Verfahrens.
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Aufhebung der Entscheidung der Prifungsabteilung und

Zurickverweisung

Die Zulassung des Anspruchssatzes vom 10. August 2017
zum Verfahren fuhrt zur Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und zur Zurickverweisung der Sache an die
Prifungsabteilung zum Zwecke seiner vollstandigen
Prifung, insbesondere hinsichtlich des Erfordernisses
der erfinderischen Tatigkeit. Aus der angefochtenen
Entscheidung geht nicht hervor, dass eine solche
vollstandige Prifung bereits erfolgt ist, siehe auch
oben Punkt 4.2.3.

Die angefochtene Zurlickweisungsentscheidung nach
Artikel 97 (2) EPU beruht zwar auf einer nicht von der
Beschwerdefilhrerin gebilligten Fassung des Anspruchs 1
vom 5. April 2016 und verstdBt damit gegen Artikel
113(2) EPU. Dieser Rechtsfehler allein hidtte aber nicht
zu ihrer Aufhebung gefihrt, die im vorliegenden Fall
durch die Zulassung des Anspruchssatzes vom

10. August 2017 wveranlasst ist.

Denn obwohl die Zurickweisung der Anmeldung nach
Nichtzulassung des einzigen Antrags der
Beschwerdefihrerin im Prifungsverfahren korrekterweise
unter Artikel 113 (2) EPU hitte erfolgen sollen, ware
sie im Ergebnis nicht anders gewesen, weshalb der obige
Rechtsfehler an sich nicht ursachlich fiur die
Beschwerde sein kann. Daher ware die angefochtene
Entscheidung auch nicht aufzuheben gewesen, wenn die
Kammer die Ermessensausiibung der Prifungsabteilung
gebilligt hatte.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Priufungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



