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Beschwerde-Aktenzeichen: T 2066/13 - 3.5.02

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 8. Februar 2019

Beschwerdefiihrer:

(Anmelder)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Lord
Mitglieder: W. Ungler
H. Bronold

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Strale 1
80333 Minchen (DE)

Siemens AG
Postfach 22 16 34
80506 Miunchen (DE)

Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 16. April
2013 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 07803248.9
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentanmelderin richtet sich gegen
die Entscheidung der Prifungsabteilung, mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 07 803 248.9 aufgrund
mangelnder Klarheit und mangelnder Neuheit

zurlickgewiesen worden ist.

In einer der Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefligten Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK hatte
die Kammer die Beschwerdefilthrerin darauf hingewiesen,
dass sie dazu neige die Beschwerde zuriickzuweisen, da
samtliche mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Antrage unzureichend offenbart im Sinne des Artikels 83
EPU seien. Insbesondere filhrte die Kammer aus, dass ein
Widerspruch zwischen dem Wortlaut der unabhangigen
Anspriiche und der Offenbarung der Figur 6 nebst
zugehodriger Beschreibung vorliege, da die unabhangigen
Anspriiche eine parallele Anordnung von Schienenstiicken
verlangten, wohingegen die Schienenstiicke laut Figur 6

in Reihe geschaltet seien.

Mit Schreiben vom 8. Januar 2019 hatte die
Beschwerdefiithrerin auch gednderte Beschreibungsseiten 1
bis 5 eingereicht und deren Zulassung beantragt.
Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
argumentierte die Beschwerdefithrerin jedoch
ausschlieRlich auf der Grundlage der urspringlich

eingereichten Beschreibung.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am
8. Februar 2019 statt.



VI.

VIT.

VIIT.
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Die Beschwerdefiihrerin beantragte abschlieRend, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf
der Grundlage des mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hauptantrags, hilfsweise auf der
Grundlage des mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hilfsantrags 2, oder auf der Grundlage
des mit Schreiben vom 8. Januar 2019 eingereichten
Hilfsantrags 3 (als Hilfsantrag A eingereicht), oder
auf der Grundlage eines der in der miindlichen
Verhandlung vom 8. Februar 2019 eingereichten
Hilfsantrdge 4 (als Hilfsantrag A2 eingereicht) und 6

zu erteilen.

Der unabhédngige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"Dampfungselement mit zwei Schienenstiicken (46, 48) und
zwel Leitungsstiicken (50, 52), wobei jeweils ein
Schienenstiick (46, 48) und ein Leitungsstiick (50, 52)
elektrisch parallel geschaltet sind, wobei diese
Schienensticke (46, 48) raumlich beabstandet zueinander
parallel angeordnet sind, und wobei die Leitungsstiicke
(50, 52) jeweils aus einem elektrisch gut leitenden und
die Schienenstiicke (46, 48) jeweils aus einem

elektrisch nicht gut leitendem Material bestehen.”

Die unabhdngigen Anspriiche der Hilfsantrage 2, 3 und 4
enthalten ebenfalls das Merkmal, wonach die
Schienenstiicke raumlich beabstandet zueinander parallel

angeordnet sind.

Im Hilfsantrag 6 wurde im Vergleich zu Hilfsantrag 4
hinter "Dampfungselement" die Zweckangabe "zur
Integration in die Verschienung eines
Spannungszwischenkreises eines
Spannungszwischenkreisumrichters mit verteilten

Spannungszwischenkreisen" eingefiligt.
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Die entscheidungsrelevanten Argumente der
Beschwerdefiihrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Ausgehend von der Figur 5 sei fiir den Fachmann klar,
wie er das beanspruchte Dampfungselement zu gestalten
habe. Auch der Einbau desselben in die aus Figur 6
ersichtliche Schaltung sei dem Fachmann moéglich. Figur
6 zelige zwar eine Reihenschaltung von
Dampfungselementen. Der Fachmann wisse jedoch, dass die
in Figur 6 gezeigte Reihenschaltung von
Dampfungselementen im positiven Zweig des
Spannungszwischenkreises durch zwei parallel
geschaltete Dampfungselemente ersetzt werden kodnne, von
denen eines im positiven Zweig und das andere im
negativen Zweig des Spannungszwischenkreises angeordnet
sei. Der Gegenstand des Hauptantrags sowie der
Hilfsantrage 2, 3 und 4 sei daher ausreichend offenbart
im Sinne des Artikels 83 EPU.

Der Hilfsantrag 6 schranke das beanspruchte
Dampfungselement entsprechend der hinzugefiigten
Zweckangabe ein, da das Dampfungselement nunmehr fir
den angegebenen Zweck geeignet sein miisse. Figur 5
zeige die vier erforderlichen Anschliisse des
Dampfungselements an den Spannungszwischenkreis. Durch
die Zweckangabe seien diese Anschliisse implizit
mitbeansprucht. Hierdurch sei herausgestellt worden,
wie das Dampfungselement in dem Zwischenkreis
anzuordnen sei. Folglich sei Hilfsantrag 6 in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen.
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Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht
und ist folglich zuladssig. Sie ist jedoch aus den

folgenden Grinden in der Sache unbegriindet.

2. Hauptantrag (Artikel 83 EPU)

In der Anmeldung besteht ein Widerspruch zwischen dem
Wortlaut der unabhdngigen Anspriche des Hauptantrags
sowie der Hilfsantrage 2, 3 und 4 und der Offenbarung

der Figur 6 nebst zugehoriger Beschreibung.

Laut der Figurenbeschreibung ist in Figur 6 ein
Ersatzschaltbild des Stromrichters nach Figur 1 mit
einem Dampfungselement nach Figur 5 gezeigt, d.h. mit
einem erfindungsgemafBen Dampfungselement. Dies trifft
jedoch nicht zu. Figur 5 zeigt zwei raumlich parallel
angeordnete Schienenstiicke 46 und 48, jeweils mit einem
parallel geschalteten Leitungsstiick 50 bzw. 52. In
Figur 6 jedoch befindet sich eines der Schienenstlcke
64 mit einem Leitungsstick 62 links des Abzweigs fir
den Hilfsbetriebe-Umrichter 18 und das andere
Schienenstiick 64 mit Leitungsstick 62 befindet sich
rechts des Abzweigs des Saugkreises 26, 28. Die beiden
Schienensticke sind somit gemal Figur 6 rdumlich nicht
parallel zueinander angeordnet und sind folglich nicht

in Einklang mit dem Wortlaut des Anspruchs 1.

Die von der Beschwerdefiihrerin wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer vorgebrachte angebliche

Aquivalenz der beiden laut Figur 6 im positiven



- 5 - T 2066/13

Spannungszweig des Zwischenkreises in Reihe
geschalteten Dampfungselemente mit zwei hypothetischen
parallel geschalteten Dampfungselementen, von denen
eines im positiven und eines im negativen
Spannungszweig des Zwischenkreises angeordnet ist,
Uberzeugt die Kammer nicht. Sie stellt verglichen mit
der urspringlichen Offenbarung sogar einen neuen
Gegenstand dar. Diese Argumentation der
Beschwerdefiihrerin geht folglich tiber den Inhalt der
urspriinglichen Anmeldung hinaus und kann bereits

deswegen nicht berilicksichtigt werden.

Die Kammer ist daher zu der Auffassung gelangt, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags das
Erfordernis des Artikels 83 EPU nicht erfiillt.

Hilfsantridge 2, 3 und 4 (Artikel 83 EPU)

Die unabhangigen Anspriche 1 der Hilfsantrédge 2, 3 und
4 beinhalten ebenfalls das Anspruchsmerkmal, wonach die
Schienenstiicke raumlich beabstandet zueinander parallel
angeordnet sind. Daher gelten die zum Hauptantrag
vorgebrachten Einwdnde unter Artikel 83 EPU sinngemiB

auch fir die Gegenstande der Hilfsantrage 2, 3 und 4.
Folglich erfiillen auch die Gegenstande der Hilfsantrage
2, 3 und 4 das Erfordernis des Artikels 83 EPU nicht.
Hilfsantrag 6 (Artikel 13 (1) VOBK)

Hilfsantrag 6 wurde wahrend der mindlichen Verhandlung

vor der Kammer eingereicht und enthalt im Vergleich zu

Hilfsantrag 4 eine auf einen
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Spannungszwischenkreisumrichter gerichtete Zweckangabe

("zur Integration in die Verschienung....").

Da Hilfsantrag 6 geadandertes Vorbringen betrifft, ist
bezliglich seiner Zulassung Artikel 13 (1) VOBK

einschlagig.

Bei der Ausibung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1)
VOBK halt es die Kammer fir angebracht, die in Artikel
12 (4) VOBK verankerten Kriterien fir die Zulassung
oder Berilicksichtigung von Vorbringen anzuwenden.
Andernfalls konnte durch das Zuriickhalten von unter die
in Artikel 12 (4) VOBK genannten Ausnahmen fallenden
Antradgen bis zu einem spateren Zeitpunkt des
Beschwerdeverfahrens der Artikel 12 (4) VOBK umgangen
werden. Daher ist auch der Hilfsantrag 6 dahingehend zu
prifen, ob er bereits im erstinstanzlichen Verfahren

hatte vorgebracht werden konnen.

Wahrend des Prifungsverfahrens und auch in der
angefochtenen Entscheidung wurde die Beschwerdefiihrerin
darauf hingewiesen, dass gegen die jeweils anhdngigen
Antrage neuheitsschadlicher Stand der Technik vorliegt.
Dabei musste es der Beschwerdefiihrerin klar gewesen
sein, dass der entgegengehaltene Stand der Technik
nicht denselben Einsatzzweck betrifft, wie er
durchgédngig in der Beschreibung als Ausgangspunkt der
angeblichen Erfindung dargestellt ist, namlich jenen
der Traktionsumrichter. Nach wie wvor betrifft laut
beschreibungsgeméaler Aufgabe die Erfindung explizit die
Weiterbildung eines bekannten Stromrichters. Trotzdem
hat es die Beschwerdefiihrerin bisher unterlassen, ihre
Antradge entsprechend einzuschréanken. Alle Antrage sind
ganz allgemein auf ein "Dampfungselement" gerichtet.
Erst zum Ende der miindlichen Verhandlung vor der Kammer

hatte die Beschwerdefihrerin erstmals mit dem
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Hilfsantrag 6 einen, wenn auch nur durch eine
Zweckangabe, in Richtung Stromrichter eingeschréankten

Antrag vorgelegt.

Wie sich unzweifelhaft aus dem Verfahren vor der
Priifungsabteilung ergibt hatte der Gegenstand des
Hilfsantrags 6 im erstinstanzlichen Verfahren
vorgebracht werden konnen und angesichts des

entgegengehaltenen Stands der Technik auch miissen.
Die Kammer iUbt daher ihr Ermessen unter Artikel 13 (1)

VOBK dahingehend aus, den Hilfsantrag 6 nicht in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

5. Da kein gewdhrbarer Antrag der Beschwerdefilhrerin

vorliegt, ist die Beschwerde zurlckzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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Der Vorsitzende:



