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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdefihrerin (Annel derin) hat gegen die

Ent schei dung der Prufungsabteilung vom 27. Januar 2006
di e Europdi sche Pat entannel dung 01 102 135.9

zur ickzuwei sen, am 10. Marz 2006 Beschwerde ei ngel egt

und gl eichzeitig die Beschwerdegebiuhr entrichtet. D e

Beschwer debegr indung i st am 28. April 2006 ei ngegangen.

Di e Priufungsabteilung war der Auffassung, dass der
Cegenst and des Anspruches 1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Dazu hat sie auf die

f ol genden Druckschriften hi ngew esen

D1: EP-A-0 136 384,
D2: US-A-3 941 255,
D3: JP-A-11 062 612
D4: EP-A-0 652 626.

| m Beschwer dever fahren hat di e Beschwerdekanmer in der
Mtteilung vom 3. April 2008 eine formal geénderte
Fassung des Anspruchs 1 vorgeschlagen , die den

Schut zgegenstand in klarer Wise definieren (Art. 84 EPU)
und den Erfordernissen von Art. 123 (2) entsprechen soll.

Si e hat auch unter anderem Fol gendes festgestellt:
"2. Erfinderische Tatigkeit

2.1 Es wird angenommen, dass Anspruch 1 in der oben

vor geschl agenen Fassung vorliegt.

2.2 Der nachstliegende Stand der Techni k schei nt aus

Druckschrift D1 bekannt zu sein.
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Auch die D1 betrifft das Problem dass Nebenaggregate
das Starten der Brennkraftmaschi ne erschweren kdnnen
(s. bspw. Seite 1). Durch die Kupplung kénnen die
Nebenaggr egat e wadhrend des Startvorgangs von der

Br ennkr af t maschi ne abgekuppelt werden, so dass der
Startvorgang vereinfacht wird (s. Seite 2, Zeile 33
und Seite 3, Zeile 7). Damit sind die gleichen
Vorteile wi e bei der annel dungsgenméfien Vorri chtung
erziel bar, namich dass kleinere Starter und
Batterien verwendet werden kénnen (s. Seite 1

| etzter Absatz).

2. 3 Auf gabe

Durch di esen Stand der Techni k scheint die in der
Annmel dung auf Seite 3, Absatz 2 genannte Aufgabe
bereits vol | standi g gel 6st zu werden. We beim
Annmel dungsgegenstand (s. Seite 3, Absatz 4) gelingt
di e Loésung dadurch, dass imAntriebsstrang zw schen
der Kurbelwell e und der ersten Ri enenschei be ei ne

Kuppl ung angeordnet ist (s. Dl: bspw Figur 2).

Zwar ist imAllgeneinen von der in der Annel dung
formulierten Aufgabe auszugehen. Da aber die dort
genannt e Auf gabe bereits durch den ndchst kommenden
Stand der Techni k bereits vollstandig gel 6st zu sein
scheint, muss untersucht werden, welche andere

Auf gabe obj ektiv best and.

Von der aus Druckschrift Dl bekannten Vorrichtung

unt erschei det sich der CGegenstand des Anspruchs 1 nur
dadurch, dass di e Kupplung aufRerhal b der ersten

Ri enenschei be angeordnet ist. Mt diesem Merkmal wird

of fensichtlich die Aufgabe gel 6st, bei der aus
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Druckschrift D4 bekannten Vorrichtung eine
al ternative Kupplung zw schen der ersten

Ri enenschei be und der Kurbelwell e vorzusehen.

2.4 Nahel i egen der Lo6sung

Hi nsichtlich der Kupplung zw schen der ersten

Ri emenschei be und der Kurbel well e stehen dem Fachmann
imPrinzip nur zwei Mglichkeiten zur Verfigung.

Ent weder di e Kupplung ist in der Rienenscheibe
integriert (s. bspw. die Druckschriften D1 - D3) oder
sie befindet sich aulRerhal b der Ri enenschei be (s.
bspw. Druckschrift D4). Die Vor- und Nachteil e dieser
Mogl i chkei ten sind dem Fachmann sofort ersichtlich,
so dass di e Auswahl der einen oder anderen
Mbgl i chkeit keine erfinderischen Uberl egungen zu

erfordern scheint.

2.5 Dengegenuber argunentiert die BeschwerdefUhrerin,

dass es imer relativ leicht sei, im Nachhinein, d.h.
in Kenntnis einer fertigen Erfindung, gezielt Stand
der Technik zu ermtteln und aus diesemdie
erforderlichen Merkmal skonbi nati onen herzuleiten. Sie
stellte die Frage, wodurch der Erfinder angeregt

wer den konnte, bei der Konstruktion nach D4 von der
Zuor dnung der Kuppl ung zu ei nem Nebenaggr egat
abzugehen, bzw. di eses Merkmal auller Betracht zu

| assen, und das Merkmal der Anordnung der Kuppl ung
aulRerhal b der Ri enenschei be fir sich unter Ab&nderung
der Konstruktionen nach den Druckschriften D1 - D3

auf die dort beschriebenen Anordnungen zu Ubertragen.

Um ei ne subj ektive, ex-post Beurteilung des

Annel dungsgegenst andes zu vernei den, hat di e Kammer
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vor st ehend den Auf gabe-L6sungs- Ansatz verwendet. Von
den im Verfahren befindlichen Druckschriften zum
Stand der Techni k wei st Druckschrift D1 die grofdten
Uber ei nsti mmungen mit dem Anmel dungsgegenst and auf .
Ausgehend von di esem Stand der Techni k schei nt der
Fachmann (w e oben dargel egt) aufgrund sei nes

Fachwi ssens, al so ohne erfinderische Uberl egungen,
zum Gegenst and des Anspruchs 1 zu gel angen. Dass die
Druckschrift D4 die Kupplung zu ei nem Nebenaggr egat
betrifft, spielt imvorliegenden Fall keine Rolle,
wei | diese Druckschrift zum Fachw ssen des Fachmann
zitiert wird, umzu zeigen, W e eine Ri enenscheibe

mt einer Antriebswelle gekoppelt werden kann"

Dar auf hat di e Beschwerdefidhrerin dann i m Schrei ben vom
23. April 2008 beantragt, die Entschei dung der

Pr if ungsabt ei | ung auf zuheben und ein Patent mt den in
der Anl age eingereichten Unterlagen und der
urspriunglichen Zei chnung zu erteilen, hilfsweise, eine

mindl i che Ver handl ung anzuber aunen.

Di e gel tende Fassung des Anspruches 1 hat fol genden
Wortl aut:

"Vorrichtung zum Antrieb von m ndestens ei nem
Nebenaggr egat ei ner Brennkraftnaschi ne, wobei das
Antri ebsdrehnmonent der Brennkraftmaschi ne tUber die
Kur bel wel | e auf eine erste, mt der Kurbelwelle

ver bundene Ri enenschei be und von dieser mttels

Ri ementrieb auf m ndestens eine weitere, als Antrieb
ei nes Nebenaggregates w rksane Ri enenschei be
Ubertragen wird und wobei im Antriebsstrang zw schen
der Kurbelwelle und der mt dieser Kurbelwelle

ver bundenen ersten Ri enenschei be ei ne Kuppl ung
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angeordnet ist, dadurch gekennzei chnet, dass die
Kuppl ung (4) auflerhal b der ersten Ri enenschei be (3)
angeordnet sow e in Abhéangi gkeit von der

Kur bel wel | endrehzahl derart betétigbar ist, dass die
Kuppl ung (4) beim Start der Brennkraftmaschine

ausgekuppelt wrd".

Der geltende Anspruch 1 entspricht dem von der Kamrer
vor geschl agenen Anspruch 1, der der vorstehend genannten
Mtteilung zugrunde liegt. D e Beschwerdefihrerin hat in
i hrem vor st ehend erwdhnten Schrei ben vom 23. April 2008
i mWsentlichen argunentiert, dass der Gegenstand des
Anspruches 1 aus den fol genden G inden neu sei und auf

ei ner erfinderischen Tatigkeit beruhe:

i) Ausgehend von demin der Druckschrift D1
of fenbarten nachstli egenden Stand der Techni Kk,
ware di e objektive techni sche Aufgabe nicht
di e von der Beschwerdekamer in der Mtteilung
genannte, sondern die auf Seite 3, Absatz 2
genannte, genmall der es darum gi nge
Schwi ngungen von Rienentrieb und
Nebenaggr egat en wahrend des Startvorgangs der

Br ennkr af t maschi ne zu reduzi er en.

i) Bei den aus den Druckschriften D1 bis D3
bekannten Vorrichtungen, waren di e Kuppl ungen
in den Ri enenschei ben integriert. Deshalb
wirde di e Konbi nation dieser Lehre mt der aus
Druckschrift D1 bekannten Vorrichtung nicht zu

dem Gegenst and des Anspruches 1 fUhren.

i) Auch di e Konbi nati on der aus Druckschrift D1

bekannten Vorrichtung mt der Lehre der
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Druckschrift D4, wirde den Fachmann nicht zum
Cegenstand des Anspruches 1 fuhren, weil er
dann bei der bekannten Vorrichtung zw schen
der zweiten Ri enenschei be und dem

Nebenaggr egat ei ne Kuppl ung anordnen wirde und
di es nicht dem Gegenstand des Anspruches 1

ent spr ache.

Dar auf hat di e Beschwerdekanmer di e Beschwerdef dhrerin
zu ei ner mindlichen Verhandl ung gel aden und stellte in

der Anl age dazu unter anderem Fol gendes fest:

"1. ImHi nblick auf die Ausfuhrungen der
Beschwer def threrin zu dem Beschei d der Kammer vom
3. April 2008, dirfte in der mindlichen Verhandl ung
vor allem zu diskutieren sein, ob der Gegenstand des
Anspruches 1 in der mt dem Schrei ben vom
23. April 2008 vorgel egten Fassung auf ei ner

erfinderischen Tatigkeit beruht.

2. Die Beschwerdefthrerin wird darauf aufmnmerksam
gemacht, dass die Kamrer die diesbeziglich in dem
genannten Bescheid vertretene Auffassung weiterhin
far zutreffend halt. ImH nblick auf die genannte,
tatsachlich gel 6ste Aufgabe, scheint es im
wesent | i chen auf das Fachw ssen des Fachmannes zur
| 6sbaren Ver bi ndung ei ner Ri enenschei be mt einer
Vel | e anzukonmen, wofir Druckschrift D4 ein Beispiel
ist. Die Kamrer geht deshal b davon aus, dass der
Fachmann durch di eses Fachw ssen dazu ver anl asst
wirde, die imlnneren der Ri enenschei be der D1
vor gesehene Kuppl ung aul3er hal b vorzusehen. Dies

ent sprache der beanspruchten LOsung".
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Mt Schrei ben vom 19. Septenber 2008 teilte die
Beschwerdef ihrerin mt, dass sie an der am

25. Novenber 2008 angesetzten mindl i chen Ver handl ung
nicht teil nehmen wrd. Darauf wurde der Term n zur

mindl i chen Ver handl ung auf gehoben.

Ent schei dungsgr inde

2.1

2.2

2.3

2571.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig aber nicht begrindet.

Zur icknahnme des Hil fsantrags fiur eine mindliche

Ver handl ung

Nach Artikel 116 (1) EPU 1973 hat eine mindliche

Ver handl ung auf Antrag eines Beteiligten stattzufinden.

Nach der geltenden Praxis ist eine hilfsweise beantragte
mindl i che Ver handl ung nur dann dur chzuf hren, wenn die
Beschwer dekanmer aufgrund und trotz des schriftlichen
Vor bri ngens des beantragenden Beteiligten zu seinen
Ungunsten entschei den wirde. Sie hat al so den Zweck i hm
di e Moglichkeit zu geben, seinen Fall nindlich

vor zutragen, um di e Kamrer von sei nem St andpunkt zu

Uber zeugen.

I mvorliegenden Fall hat die vorl aufige Prifung der
Sache durch di e Beschwerdekamer zu einemfiur die
Beschwer def ihrerin ungunsti gen Ergebnis gefuhrt. Deshal b
wur de gemalR dem Hi | fsantrag der Beschwerdef Ghrerin ein
Term n zur nundlichen Verhandl ung anberaunt. Mt der

Anl age zur Ladung hat die Kamrer ihr ihre vorl aufige

Auf f assung zur Kenntni s gebracht.
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Di e darauf fol gende Erkl arung der Beschwerdef dhrerin,

ni cht an der nmindlichen Verhandl ung teil zunehnen,
erfolgte deshalb in Kenntnis der fir sie unglnstigen
Auf f assung der Beschwerdekammer. Damit hat sie eindeutig
zum Ausdruck gebracht, dass sie ihren Fall nicht

mindl i ch vortragen ndchte.

Unter di esen Unstanden komt ei ne sol che Erkl & ung ei ner
Riucknahme des Hi | fsantrags auf mindliche Verhandl ung
gleich (so auch T 3/90, ABlI. EPA 1992, 737; und

T 1027/03 vom 10. Januar 2005, nicht im ABI.
veroffentlicht). Deshalb hielt es die Kamrer fuir

sachdi enlich, eine Entscheidung zu fallen, ohne eine

mindl i che Ver handl ung dur chzuf Ghren.

Erfinderische Tatigkeit

Da di e Beschwerdefihrerin zu den Feststellungen der
Beschwer dekanmer in der Anlage zur Ladung kei ne

Ausf Uhrungen genmacht hat, sieht die Kammer keine

Ver anl assung von di esen abzuricken. Aus di esen G linden
(s. Punkt I11) wird deshalb festgestellt, dass der
Cegenst and des Anspruchs 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.



-9 - T 0938/ 06

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird ent schi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen.

Der CGeschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

G Magouliotis M Ceyte
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