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Europdischen Patentamts, die am 22. Juni 2021

zur Post gegeben wurde und mit der die

europadische Patentanmeldung Nr. 19151962.8

aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Harrison
Mitglieder: M. Dorfstatter
W. Ungler



-1 - T 1997/21

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Der Anmelder (Beschwerdefithrer) legte Beschwerde gegen
die Entscheidung der Prifungsabteilung ein, die
Europaische Patentanmeldung Nr. 19 151 962.8

zurickzuweilsen.

Im erweiterten Europadischen Recherchenbericht zu der
streitgegenstandlichen Patentanmeldung erhob die
Prifungsabteilung Einwadnde aufgrund mangelnder Neuheit

sowie mangelnder erfinderischer Tatigkeit.

Mit Schreiben vom 25. September 2019 reichte der
Anmelder geanderte Anspriiche ein und beantragte
hilfsweise die Durchfihrung einer miindlichen

Verhandlung.

Am 25. November 2020 erlieB die Prifungsabteilung eine
Mitteilung gemd&B Artikel 94 (3) EPU, in welcher sie zum
Ausdruck brachte, dass sie auch die geédnderten

Anspriche als nicht neu gegeniiber D1 und D2 ansah.

Mit Schreiben vom 29. Januar 2021 reichte der Anmelder
abermals neue Anspriiche ein und wiederholte seinen

Antrag auf mindliche Verhandlung.

Wie sich aus dem Protokoll vom 28. Mai 2021 ergibt,
fand am 18. Mai 2021 eine telefonische Riicksprache
zwischen dem Anmelder und dem Erstprifer der
Prifungsabteilung statt. GemadB Telefonprotokoll wurde
dabei iber die Patentierbarkeit der Anspriiche vom

29. Januar 2021 gegeniiber den Dokumenten D1 bis D4,
sowie X1 bis X3 diskutiert.



VII.

VIIT.

IX.

XT.
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Am 26. Mai 2021 legte der Anmelder per E-Mail einen

abermals geanderten Anspruchssatz vor.

Am 27. Mai 2021 fand eine weitere telefonische
Rlicksprache statt, in welcher der Erstprifer gemal
Protokoll vom 28. Mai 2021 die Ansicht auberte, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 des per E-Mail
vorgelegten Anspruchssatzes ausgehend von D4 und in
Kombination mit D3, D1 oder D2 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Am 28. Mai 2021 fand noch eine weitere telefonische
Ricksprache zwischen dem Anmelder und dem Erstprifer
der Prifungsabteilung statt, in welcher der Anmelder
laut Protokoll von demselben Tag mitteilte, dass er
keinen weiter geanderten Anspruch einreichen wolle,
dass er mit einer Zurickweisung der Anmeldung rechne,
sowie dass er den geanderten, bisher nur per E-Mail
vorgelegten Anspruchssatz offiziell einreichen und im
Rahmen einer Beschwerde vor der Beschwerdekammer

verteidigen wolle.

Am 1. Juni 2021 idbersandte die Prifungsabteilung ein
mit 28. Mai 2021 datiertes Protokoll iUber die

telefonischen Ricksprachen mit dem Anmelder.

Ebenfalls am 28. Mai 2021 reichte der Anmelder wie
angekiindigt neue Anspriiche ein. In dem Begleitschreiben
bat der Anmelder um eine mdglichst baldige Entscheidung
nach Aktenlage. Weiterhin brachte er weitere Argumente
vor und ging ausfiithrlich auf Unterschiede zwischen dem
Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung und den
Dokumenten X1, X2 und X3 ein. Dariiber hinaus brachte er
Argumente hinsichtlich eines Vorliegens einer
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von D4 in

Kombination mit D3 wvor.



XIT.

XITT.

XIV.

XV.
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Am 22. Juni 2021 erlieB die Prifungsabteilung eine
Entscheidung nach Aktenlage, in welcher sie die
Anmeldung zurickwies. In dieser auf einem Formblatt des
EPA basierten Entscheidung verwies die

Prifungsabteilung auf folgende Grinde:)

"Im Bescheid / In den Bescheiden vom 28.05.2021 ,
19.11.2020 wurde dem Anmelder mitgeteilt, dass und
aus welchen Grinden die Anmeldung nicht die

Erfordernisse des EPU erfiillt.

Der Anmelder hat auf den letzten Bescheid keine
Stellungnahme oder Anderungen eingereicht, sondern
mit einer am 02.06.2021 , also fristgerecht
eingegangenen Eingabe, Entscheidung nach Lage der

Akten beantragt.

Die Anmeldung war daher zurickzuweisen."

Die Beschwerde richtet sich gegen diese Entscheidung

der Prifungsabteilung.

Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf Basis der Anspriche gemall Hauptantrag oder
einem der Hilfsantrage I bis III, allesamt eingereicht
mit der Beschwerdebegriindung. Hilfsweise beantragte der
Beschwerdefihrer die Durchfihrung einer mindlichen

Verhandlung.

Die Kammer lud zu einer mindlichen Verhandlung und
erliell eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK. Darin
kiindigte die Kammer an, dass sie beabsichtige, die

Angelegenheit aufgrund eines wesentlichen
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Verfahrensfehlers an die Prifungsabteilung

zurlickzuverweisen.
Der Beschwerdefihrer stimmte der Zurickverweisung zu
und nahm den Antrag auf Durchfihrung einer miindlichen

Verhandlung zuruck.

Die mundliche Verhandlung vor der Kammer wurde

abgesagt.

Folgende Dokumente sind fir die vorliegende

Entscheidung relevant:

D1 WO 2013/131550 Al

D2 Us 2 455 237 A
D3 GB 2 000 101 A
D4 EP 2 905 197 Al
X1 EpP 0 376 857 Al
X2 EP 1 167 234 A2
X3 Us 5 193 955 A

Entscheidungsgrinde

Die gegenstandliche Beschwerde richtet sich gegen eine
Entscheidung der Prifungsabteilung nach Aktenlage,
welche sich auf Bescheide vom 28.5.2021 sowie
19.11.2020 stitzt (siehe Entscheidungsgriinde, erster
Absatz) .

Bei dem ersten Datum (28.5.2021) handelt es sich jedoch
nicht um einen Bescheid, sondern um das Protokoll zur
telefonischen Riicksprache mit dem Anmelder/Vertreter.
Ungeachtet dessen, dass dieses Protokoll keinen
Bescheid darstellt, weil es lediglich "zur Kenntnis-
nahme" {ibermittelt wurde, werden darin nicht alle fir

die Entscheidung wesentlichen Argumente des Anmelders
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abgehandelt. Die Begrindung der Prifungsabteilung
hinsichtlich einer mangelnden erfinderischen Tatigkeit
des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend von D4 und in
Kombination mit D3 bzw. D1 oder D2 bericksichtigt
insbesondere nicht die Argumente des Anmelders, die
dieser erst spadter, namlich in seinem Schreiben vom

28. Mai 2021 vorgebracht hat (siehe in diesem Schreiben
insbesondere Seite 4, erster vollstandiger Absatz bis
Seite 5, dritter Absatz).

Bei dem zweiten Datum (19.11.2020) dirfte die
Prifungsabteilung den Bescheid mit Datum vom 25.11.2020
gemeint haben. Die zu diesem Zeitpunkt anhangigen
Anspriche waren jene, die am 25. September 2019
eingereicht wurden. Die Argumente der Prifungsabteilung
in diesem Bescheid beziehen sich daher nicht auf die
Anspruchsfassung, welche der Entscheidung zugrunde
liegt. Insbesondere sind darin auch keine Argumente zur
mangelnden erfinderischen Tatigkeit angefihrt, da die
Prifungsabteilung den Gegenstand des Anspruchs 1 in der
zu diesem Zeitpunkt anhangigen Fassung als nicht neu

gegenliber D1 und D2 angesehen hat.

Die Entscheidung geht daher nicht auf alle relevanten
Argumente des Anmelders ein. Sie ist somit mangelhaft
begrindet (Regel 111 (2) EPU).

Im Protokoll zur telefonischen Ricksprache mit dem
Anmelder vom 28.5.2021 findet sich auch der Hinweis,
dass neben den Dokumenten D1 bis D4 auch die Dokumente
X1, X2 und X3 diskutiert wurden. Weder in dem Bescheid
vom 25.11.2020 noch im Protokoll zur telefonischen
Rlicksprache mit dem Anmelder vom 28.5.2021 findet sich
jedoch eine Begrindung, ob und inwieweit die
Gegenargumente des Anmelders, soweit sie der

Prifungsabteilung bereits bekannt waren, beriicksichtigt
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wurden. Insoweit diese Argumente in seinem Schreiben
vom 28.5.2021 neu vorgebracht wurden, konnen sie auch
gar nicht in der zuvor stattgefundenen telefonischen

Ricksprache zur Diskussion gestanden sein.

Die Prifungsabteilung hat daher in ihrer Entscheidung
nicht alle relevanten Argumente des Anmelders
berlicksichtigt. Dies stellt einen weiteren

Begriindungsmangel dar (Regel 111 (2) EPU).

Im Hinblick auf die vorgenannten Begrindungsmangel ist
somit festzustellen, dass sich die angefochtene
Entscheidung nicht mit allen wesentlichen Argumenten
des Beschwerdefilhrers auseinandergesetzt hat. Dies
stellt eine Verletzung des rechtlichen Gehors (Artikel
113 (1) EPU) und somit einen wesentlichen

Verfahrensmangel dar.

Der Anmelder hat in seinem Schreiben vom 28. Mai 2021
eine "Entscheidung nach Aktenlage" beantragt. Gemal
Protokoll hat er in der telefonischen Ricksprache vom
28. Mai 2021 zu erkennen gegeben, dass er mit einer
Zurickweisung rechne und dariber hinaus den Wunsch
geaulBert, den Anspruch vor der Beschwerdekammer zu
verteidigen. Dies lasst erkennen, dass er tatsachlich
weder die Durchfihrung einer miindlichen Verhandlung
noch den Erlass eines weiteren Bescheids herbeifthren
wollte. Dennoch hat er durch die umfangreiche
Stellungnahme in seinem Schreiben vom 28. Mai 2021 und
die Einfihrung neuer Argumente eine Situation
geschaffen, in welcher eine Entscheidung, die lediglich
auf frihere "Bescheide" verweist, aus
verfahrensrechtlicher Sicht nicht zulassig war
(vergleiche auch die unzutreffende Angabe auf dem
Formblatt zur Entscheidung nach Aktenlage, wonach der

Anmelder auf den letzten Bescheid keine Stellungnahme
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oder Anderungen eingereicht hat). Die neu vorgebrachten
Argumente hatten jedenfalls in der Entscheidung
behandelt werden missen. Auch die Erlassung eines
weiteren Bescheids bzw. die Durchfihrung einer
mundlichen Verhandlung hatte durchaus zweckmaRig sein
konnen (vgl. hierzu auch Richtlinien fir die Prifung,

Teil C, Kapitel V.15.1).

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass aus der
angefochtenen Entscheidung die Auffassung der
Prifungsabteilung zu den Argumenten des Anmelders im
Schreiben vom 28. Mai 2021 hinsichtlich der Kombination
der Dokumente D4+D3, D4+D1 und D4+D2 sowie zu den
Argumenten des Anmelders in demselben Schreiben
hinsichtlich der Dokumente X1, X2 und X3 nicht
hervorgeht. Es ist daher weder fur den Anmelder noch
fiir die Kammer nachvollziehbar, warum die Argumente des
Anmelders im Schreiben vom 28. Mai 2021 die
Prifungsabteilung nicht tberzeugt haben. Dies
entspricht nicht den Begrindungsanforderungen fur
Entscheidungen und verletzt das rechtliche Gehdr des
Anmelders (vgl. Regel 111 (2) EPU und Artikel 113 (1)
EPU) .

Da somit ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt,
ist es angezeigt, die Angelegenheit an die
Prifungsabteilung zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1)
EPU) .

GemaB Regel 103 (1) a) EPU wird die Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr angeordnet, wenn der Beschwerde
stattgegeben wird und die Rickzahlung wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit
entspricht. Da dies aus oben genannten Griinden
zutrifft, wird die Rickzahlung der Beschwerdegebihr

angeordnet.
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Dariber hinaus ist die Begrindung der Prufungsabteilung
in ihrer Substanz nicht idberzeugend. Aus den in D3, D1

und D2 angegebenen Stellen dirfte sich eine Anregung

fir den Fachmann, in D4 zusatzliche Spannmittel in

Hohenrichtung anzubringen, nicht ableiten lassen.

Allerdings zeigt beispielsweise D2 an anderer Stelle

dennoch auch ein Spannen in Umfangsrichtung (siehe
Bander/"laces" 21 in Figur 5). D1 zeigt
ReiBverschlisse/zippers 18-21, welche ebenfalls ein
Spannen in Umfangsrichtung bewirken konnen. Diese
Elemente wurden offensichtlich von der
Prifungsabteilung zumindest in ihren schriftlich

niedergelegten Argumenten nicht bericksichtigt.

Die weiteren, im schriftlichen Verfahren offensichtlich
nicht beritcksichtigten Dokumente X1-X3, erscheinen

zumindest auf den ersten Blick ebenfalls relevant.

Dariber hinaus dirfte auch weiterer Stand der Technik
relevant sein, da der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht
auf CC-Container oder ahnliche Transportwagen
eingeschrankt ist und auch andere "Transportwagen",
insbesondere auch PKW-Anhanger oder LKW-Planenanhanger,
unter den Anspruchswortlaut fallen dirften. Die Kammer
merkt an, dass ein Spannen von solchen Planen in Hbhen-

und Langsrichtung tblich sein diurfte.

Auch aufgrund der Relevanz von Stand der Technik,

welcher in der Entscheidungsbegrindung nicht oder nur
mangelhaft abgehandelt ist, ist eine Zurickverweisung
der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung durch die

Prifungsabteilung geboten.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.

3. Die Beschwerdegebihr wird zurtckgezahlt.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



