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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Mit der am 18. September 2015 zur Post gegebenen
Entscheidung hat die Priifungsabteilung die europdische
Patentanmeldung Nr. 10 013 975.7 wegen mangelnder

Klarheit von Anspruch 1 zuritckgewiesen.

Die Grinde dafiir seien, dass Anspruch 1 nur die
zugrunde liegende technische Aufgabe (die angestrebte
Wirkung) angdbe und wesentliche Merkmale der Erfindung
fehlten.

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdefiihrer

(Anmelder) frist- und formgerecht Beschwerde eingelegt.

Der Beschwerdefiithrer beantragte im Ergebnis:

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Erteilung eines Patents auf Basis des mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrags,

- hilfsweise vorrangig zu den Hilfsantragen, die
Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung,

- hilfsweise, die Erteilung eines Patents auf Basis
eines der mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Hilfsantrage 1-11.

Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Einrichtung zum Dampfen der Relativbewegung bewegter
Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35)

mit

einem Dampfer (3a,b),

einer Kupplung (la,b,c; 2; 2a.b; 5; 6; 7; 8a,b) zum
Herstellen und Losen eines Kraftschlusses zwischen
einem ersten der Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35) und

einem Ende des Dampfers (3a,b),
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wobeil ein anderes Ende des Dampfers (3a,b) mit einem
zweiten der Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35)
gekoppelt ist,

sodass der Dampfer (3a,b) im geschlossenen Zustand der
Kupplung (la,b,c; 2; 2a,b; 5; 6; 7; 8a,b) eine
Relativbewegung zwischen den beiden Vorrichtungsteilen
(31, 33, 34, 35) dampft,

und wobei die beiden Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35)
in zweil entgegengesetzten Richtungen zueinander
bewegbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

sich die Kupplung (1 a,b,c; 2; 2a,b; 5; 6; 7; 8a,b) bei
Relativbewegungen der beiden Vorrichtungsteile (31, 33,

34, 35) in beiden Richtungen lo6sen kann."

Die weiteren Antrage sind nicht relevant fir diese

Entscheidung.

Der Beschwerdefiihrer trug im Wesentlichen Folgendes

vVOor:

Anspruch 1 sei klar im Sinne von Artikel 84 EPU. Die zu
l6sende Aufgabe bestehe darin, wie in Paragraf [0005]
der verdffentlichten Beschreibung angegeben, erweiterte
Anwendungsmoglichkeiten fiir eine Dampfungseinrichtung
zu finden. Diese Aufgabe sei technischer Natur und die
beanspruchte Losung, wonach sich die Kupplung bei
Relativbewegungen der beiden Vorrichtungsteile in
beiden Richtungen 1losen konne, gebe nicht die zugrunde
liegende technische Aufgabe an, sondern ihre technische

Losung.

AuBerdem enthalte Anspruch 1 alle wesentlichen Merkmale
der Erfindung. Das von der Prifungsabteilung als
wesentlich angesehene Merkmal eines "Dampfens der

Tirbewegung beziiglich einer mittleren Position" sei nur
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als beispielhaft in der Beschreibung erwahnt.

Die Prifungsabteilung sei nicht mehr auf die Einwadnde
beziiglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit
zurlickgekommen und es sei daher davon auszugehen, dass
die Bedenken der Prifungsabteilung diesbeziiglich

ausgeraumt seien.

Darliber hinaus liege ein Verfahrensfehler vor, weil die
Entscheidung keine ausreichende Begrindung beziglich

des ersten Hilfsantrags enthalte.

Entscheidungsgrinde

1. Klarheit - Artikel 84 EPU

GemaR Artikel 84 EPU miissen die Anspriiche den
Gegenstand angeben, fir den Schutz begehrt wird. Sie
missen deutlich und knapp gefasst sein und von der
Beschreibung gestitzt werden. Dies ist wichtig, damit
ein Dritter feststellen kann, was Gegenstand des
Patents ist (siehe G3/14, ABl1. EPA 2015, 102, Grunde,
Nrn. 48 und 49).

Die Prifungsabteilung stiitzte die angefochtene
Zurickweisungsentscheidung auf zwei isolierte
Klarheitseinwande, die, wie sich aus den folgenden

Ausfiihrungen ergibt, nicht durchgreifen.
1.1 Klarheitseinwand 1: zu erreichendes Ergebnis

1.1.1 Im vorliegenden Fall hat die Prifungsabteilung das
Merkmal als unklar beanstandet, wonach sich die
Kupplung bei Relativbewegungen der beiden

Vorrichtungsteile in beiden Richtungen 1ldsen kann
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(kennzeichnender Teil von Anspruch 1). Das Merkmal gebe
lediglich die zugrunde liegende technische Aufgabe /
die angestrebte Wirkung an und stelle daher eine nicht
zuldssige Definition des Gegenstands des
Schutzbegehrens durch das zu erreichende Ergebnis dar.
Diesbeziiglich sei zu beachten, dass die in Paragraf
[0005] der Patentanmeldung definierte Aufgabe neu
formuliert werden misse, da sie keine technische
Wirkung beinhalte und daher nicht als technische
Aufgabe anzusehen sei (Entscheidungsgriinde Punkt
2.1.2).

Bei der Festlegung der Aufgabe ist zundchst von der
Patentanmeldung auszugehen. Gemal Paragraf [0005]
besteht die subjektive Aufgabe darin, erweiterte
Anwendungsmoglichkeiten fir eine Dampfungseinrichtung
zu finden. Aus dem Kontext kann sich diese Aufgabe nur
auf die im unmittelbar vorangehenden Paragraf [0004]
als Beispiel flir gattungsgemalBe Dampfungseinrichtungen
genannten Dampfungseinrichtungen der W02006/056606
beziehen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 definiert
jedoch nicht eine erweiterte Anwendungsmdglichkeit
einer solchen Dampfungseinrichtung, sondern eine
Veranderung i.e. eine Weiterbildung der
Dampfungseinrichtung selbst, die dann - nach der
Veranderung - eine andere Anwendungsmoglichkeit bietet.
Die Kammer ist daher der Ansicht, dass die technische
Aufgabe in der Tat umformuliert werden muss, wenn auch
nicht aus den von der Prifungsabteilung genannten

Grinden.

Laut Paragraf [0008] der Patentanmeldung besteht der
technische Effekt des kennzeichnenden Merkmals
("Dampfungseinrichtung mit einer Kupplung, die sich bei
Relativbewegungen in zweil entgegengesetzte Richtungen

16sen kann") darin, dass die Dampfungseinrichtung
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insbesondere in einer Mittelposition einer
Gesamtbewegungsstrecke angeordnet werden kann. Dabei
bedeutet der Begriff Mitte nicht zwingend, dass die
verbleibenden Bewegungsstrecken in beiden Richtungen
ungefahr gleich lang sind, sondern es geht lediglich
darum, dass in beiden Richtungen noch Bewegunsstrecken
existieren (ebenfalls Paragraf [0008]). Die zu ldsende
technische Aufgabe ist somit darin zu sehen, die
bekannte Dampfungseinrichtung dahingehend zu
modifizieren, dass eine Dampfung in einer
Zwischenstellung der Gesamtbewegungsstrecke méglich
wird, statt lediglich bei Anfahren einer Endposition

der Gesamtbewegungsstrecke.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdl dadurch geldst, dass
sich die Kupplung bei Relativbewegungen der beiden
Vorrichtungsteile in beiden Richtungen 10sen kann.
Aufgrund der Losbarkeit in beide Richtungen ist klar,
dass hier die Dampfung in einer Zwischenposition und
nicht in einer Endposition realisiert wird. Daher ist
im Anspruch nicht die zu l1ldsende Aufgabe angegeben,

sondern es wird ihre technische Losung beansprucht.

Dagegen enthalt die von der Priufungsabteilung
vorgeschlagene Aufgabe Hinweise auf die technische
Losung. Eine solche Aufgabe entspricht einer
riickschauenden Betrachtungsweise, die bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht zulassig
ist (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern,

8. Auflage 2016, I.D.4.3.1).

Wie von der Prifungsabteilung zutreffend analysiert
handelt es sich bei dem kennzeichnenden Merkmal um ein
funktionelles Merkmal, weil es lediglich die Funktion
der Kupplung definiert und keine detaillierten

strukturellen Angaben enthalt. Nach der Rechtsprechung
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der Beschwerdekammern sind funktionelle Merkmale im
Patentanspruch dann zulassig, 1) wenn diese Merkmale
ohne Einschrénkung der erfinderischen Lehre anders
nicht objektiv prédziser umschrieben werden kdnnen und
ii) wenn die funktionellen Merkmale dem Fachmann eine
ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er
mit zumutbarem Denkaufwand - wozu auch die Durchfiihrung
iblicher Versuche gehdrt - ausfiihren kann (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, supra, Kap. II.A.

3.4, erster Absatz).

Im vorliegenden Fall ist das Merkmal klar und deutlich,
weil ein Dritter ohne unzumutbaren Aufwand sehen bzw.
testen kdnnte, ob ein Gegenstand unter das
Schutzbegehren des Anspruchs fallen wiirde oder nicht.
Dem Fachmann stehen auBerdem aus der Anmeldung oder aus
seinem Fachwissen ohne Weiteres mehrere Mittel zur

Ausilibung der angegebenen Funktion zur Verfigung.

Mit Bescheid vom 2. Dezember 2014 forderte die
Prifungsabteilung die Aufnahme der Merkmale der
Anspriche 3, 8, 10 sowie 4 oder 7 (siehe Abséatze 1.4
und 2.1) und auBerdem die Aufnahme der beiden
elastischen Einrichtungen und, fir die erste
Ausfiihrungsform, der beiden Anschlagelemente, (siehe
Absatz 2.2). Die Aufnahme dieser Merkmale fihrte jedoch
zU einer erheblichen und unverhdltnismabligen
Einschrankung der erfinderischen Lehre. Damit ist das
kennzeichnende Merkmal trotz seiner funktionellen Natur
nicht zu beanstanden und erfiillt in dieser Hinsicht die

Erfordernisse von Artikel 84 EPU.

Klarheitseinwand 2: fehlendes wesentliches Merkmal

Die Prifungsabteilung beanstandete dariiber hinaus, dass

Anspruch 1 nicht alle wesentlichen Merkmale der
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Erfindung enthielte. Sie war der Meinung, dass aus der
Beschreibung (Seite 3, Absatz 2) hervorgehe, dass die
Dampfung beziiglich einer mittleren Position

erfindungswesentlich sei.

Die Beschwerdekammer folgt diesem Verstandnis der
Priifungsabteilung nicht. Der genannte Absatz der
Beschreibung lautet: "Es kénnte sich zum Beispiel um
ein mittleres Element eines mehrteiligen
Schiebetiirsystems handeln." (Hervorhebung hinzugefiigt) .
Diesbeziiglich sei auch auf die in Punkt 1.1.3 bereits
diskutierte Lehre des Absatzes [0008] der Anmeldung

verwiesen.

Damit ist klar, dass es sich hier um ein
Ausfiihrungsbeispiel handelt, nicht um ein

erfindungswesentliches Element.

Die Priifungsabteilung verweist auBRerdem auf Seite 10,
letzter Absatz, der Beschreibung. Aber auch hier

handelt es sich um ein Ausfiihrungsbeispiel.

Somit ist der Anspruch 1 klar im Sinne von Artikel 84
EPU.

Zurickverweisung an die Priufungsabteilung

Neuheit und erfinderische Tatigkeit werden in der
angefochtenen Entscheidung nicht erwahnt. In dem der
angefochtenen Entscheidung vorausgegangenen Verfahren
hat die Prifungsabteilung sich zwar zu dieser Frage
nicht mehr in negativer Weise geadubert. Sie hat sich
aber auch nicht positiv geduBert. Die Kammer sieht es
daher als angemessen an, die Angelegenheit zur weiteren

Priifung an die Prifungsabteilung zurlickzuverweisen



- 8 - T 0772/16

(Artikel 111 (1) EPU)

Rechtliches Gehor

Der Beschwerdefilhrer vertritt die Meinung, dass sein
rechtliches Gehdr beziiglich der Hilfsantrdge nicht
gewahrt worden sei (siehe Beschwerdebegrindung Paragraf
3.1), weil die Prifungsabteilung sich beziiglich des
ersten Hilfsantrags nicht mit seiner Argumentation

auseinandergesetzt habe.

Jedoch beruhte die Zurickverweisung auf Einwanden gegen
den Hauptantrag, so dass eine etwaige
Verfahrensverletzung jedenfalls nicht kausal fur die

angefochtene Entscheidung geworden ware.

Eine Rickzahlung der Beschwerdegebiihr entsprache daher
nicht der Billigkeit im Sinne der Regel 103 (1) a) EPU.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Prifung auf Basis des Hauptantrags

zurlickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

werdekg
¥ sisch n
! pdischen p,, 7))
Q° ® L)
D & ’%{p/‘&

(ecours
qdes brevegg
[/E'a”lung auy®

Spieog ¥

I\
&Qe"'

23
b/ 0o

8y % N
o0, o . ag\_»,%\:a§6
eyy + \

C. Moser I. Beckedorft

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



