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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung des Europaischen
Patentamts, die am 10. Dezember 2015 zur Post gegeben
wurde und mit der die europaische Patentanmeldung Nr.
05797309.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPU

zurlickgewiesen worden ist.

Die vorliegende Anmeldung beruht auf der PCT-Anmeldung
W02006/040078 Al fir die ein von der Internationalen
Recherchebehdrde ein schriftlichen Bescheid nach Regel
43bis.1 PCT erstellt wurde. Darin wird im Wesentlichen
festgestellt, dass die Merkmalskombination des
urspringlich eingereichten Anspruchs 1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht, dass aber die
Merkmalskombination des Anspruchs 11 weder bekannt noch
aus dem recherchierten Stand der Technik nahegelegt ist
und somit die Erfordernisse hinsichtlich Neuheit und

erfinderischer Tatigkeit erfillt sind.

Die Prifungsabteilung des EPA hat in ihrer
Zurlickweisungsentscheidung festgestellt, dass der
Gegenstand des jeweiligen Anspruch 6 des Hauptantrags
bzw. des Hilfsantrags, vorgelegt im Verfahren vor der
Prifungsabteilung am 12. November 2014, nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

In einem Obiter Dictum teilt die Priifungsabteilung in
ihrer Entscheidung mit, dass auch der Gegenstand des
Anspruch 1 gemaR dem Hauptantrag nicht erfinderisch

ist.

In einem Bescheid gemaBl Artikel 15 (1) VOBK hat die
Kammer der Anmelderin kundgetan, dass sie im

Wesentlichen die Auffassung der Priifungsabteilung teilt
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und dass die Beschwerde daher keine Aussicht auf Erfolg
habe.

Am 27. Marz 2019 wurde vor der Beschwerdekammer des

Europédischen Patentamts miindlich verhandelt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage der Anspruche des Hauptantrags vom

12. November 2014 hilfsweise des Hilfsantrags,
eingereicht wahrend der miindlichen Verhandlung (in der

Fassung von 16:30) zu erteilen.

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag, vorgelegt in der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer lautet

wie folgt:

Motorwasserfahrzeug mit einem Fahrzeugrumpf (10) auf
dem ein Benutzer zumindest teilweise aufliegt oder sich
aufstellt, mit einem im Fahrzeugrumpf (10) verlaufenden
Stromungskanal (8) mit einer von einem Elektromotor (3)
getriebenen Wasserschraube (2), wobei der Fahrzeugrumpf
(10) den Elektromotor (3) und Batterien (5, 6) sowie
ein Steuergerat (4) fir den Elektromotor (3) und die
Wasserschraube (2) enthalt und diese zumindest
bereichsweise im Stromungskanal (8) untergebracht sind,
wobeil der Elektromotor (3) als Innenlaufermotor
ausgebildet ist, wobei der Stator (21) des
Elektromotors (3) mittels einer Warmeleiteinheit (22)
in einem warmefithrenden Kontakt mit einem
Aufnahmegehause (3.5) des Elektromotors (3) steht,
wobei das Aufnahmegehduse (3.5) zumindest teilweise im
Stromungskanal (8) angeordnet ist, wobei das
Aufnahmegehduse (3.5) zumindest teilweise in dem der
Warmeleiteinheit (22) zugeordneten Bereich aus

warmeleitfahigem Material besteht, wobei die
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Warmeleiteinheit (22) als warmeleitende Vergussmasse
ausgebildet ist, die mit dem Aufnahmegehduse (3.5)
stoffschlissig verbunden ist und wobei der Rotor (20)
und der Stator (21) in dem gegeniber der Umgebung
wasserdicht verschlossenen Aufnahmegehause (3)
untergebracht sind, wobei eine Antriebswelle (3.1) iber
eine Dichtkassette (40) aus dem Aufnahmegehduse (3.5)
herausgefihrt ist, wobei die Dichtkassette (40) die
Antriebswelle (3.1) mittels wenigstens zwei Dichtringen
(3.3) abdichtet und wobei die Dichtkassette (40) in
Achsrichtung verstellbar der Antriebswelle (3.1) in

unterschiedlichen Montagepositionen zuordenbar ist.

Die Beschwerdefiihrerin brachte im Wesentlichen die

folgenden Argumente vor:

Der in der miindlichen Verhandlung erneut vorgelegte
Hauptantrag miisse wieder in das Verfahren zugelassen
werden. SchlieBlich sei der Antrag bereits mit der
Beschwerdebegriindung in das Beschwerdeverfahren
eingefilhrt worden und die Kammer habe sich bereits mit
diesem Antrag auseinander setzen miissen. Insofern sei
der verfahrenstechnische Aufwand, den Hauptantrag zu
behandeln, nicht grohler als vorher. Auch konnten
seitens der Beschwerdefilhrerin nun weitere Argumente
zur Stitzung des erfinderischen Gegenstands vorgebracht

werden. Dieser sei auf jeden Fall patentfahig.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags beruhe auf den
urspringlich eingereichten Ansprichen 1, 9 und 11. Auch
dieser Gegenstand sei patentfahig gegeniliber dem
recherchierten Stand der Technik. Auch der Bescheid der
Internationalen Behorde habe dies im PCT Verfahren

schon festgestellt.
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Entscheidungsgriunde

1. Der Hauptantrag, vorgelegt mit der Beschwerdebegriindung
wird nicht wieder in das Verfahren zugelassen, Artikel
13 (1) VOBK.

1.1 Gemalh Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten
nach Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder
Erwiderung zuzulassen und zu bericksichtigen. Bei der
Ausibung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitadt des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie

berlicksichtigt.

1.2 Die Beschwerdefilhrerin hat mit der Beschwerdebegriindung
einen Hauptantrag und einen Hilfsantrag vorgelegt.
Diese Antrage sind die Grundlage der Zurilickweisungs-
entscheidung der Prifungsabteilung.

Die Prifungsabteilung hat entschieden, dass der
unabhdngige Anspruch 6 des Hauptantrags nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Weiterhin hat sie in
einem Obiter Dictum kundgetan, dass auch der
unabhdngige Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Nach einem Bescheid der Kammer nach Artikel 15 (1)
VOBK, der im Wesentlichen ausfiihrt, dass die Kammer die
Auffassungen der Prifungsabteilung teilt, hat die
Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom 30. Januar 2019
die mit der Beschwerdebegrindung eingereichten Antrage
zurickgenommen und einen neuen Hauptantrag und acht

Hilfsantrage eingereicht.

Nach der Diskussion Uber die Zulassigkeit der neu
vorgelegten Antrdge nahm die Beschwerdefilthrerin in der

mundlichen Verhandlung alle Antrédge zurick und
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beantragte in der Hauptsache, ein Patent auf Grundlage
des Hauptantrags, wie mit der Beschwerdebegriindung

eingereicht, zu erteilen.

Gemal der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern erlaubt es die gebotene
Verfahrensokonomie gemaB Artikel 13 (1) VOBK nicht,
einen Antrag wieder in das Verfahren zuzulassen, der
von der Beschwerdefiihrerin aus freien Stiicken
zuriickgenommen wurde, siehe dazu auch Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, 8. Auflage, IV:E.4.3.3 c). Dies
gilt laut Entscheidung T 122/10 auch dann, wenn der
Antrag zundchst mit der Beschwerdebegriindung vorgelegt
wurde, und gemaB Artikel 12 (2) VOBK zunadchst Teil des

Beschwerdeverfahrens geworden ist.

Mit der Einreichung des neuen Hauptantrag und die
Riicknahme der mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Antrdage am 30. Januar 2019, ca. 2 Monate
vor der geplanten mindlichen Verhandlung, hat die
Beschwerdefiithrerin eine neue Grundlage fir die
mindliche Verhandlung geschaffen, fiir die sich die
Kammer vorbereitet hat. Es sei an dieser Stelle
insbesondere zu bemerken, dass Anspruch 6 des neuen
Hauptantrag vom Anspruch 6 des friheren Hauptantrag
sich durch die Streichung und Hinzufligung von Merkmalen
unterscheidet. Mit der Wiedervorlage des friheren
Hauptantrags hat daher die Beschwerdefiithrerin vollig
neue Grundlage geschaffen, flir die es nicht mehr zu
erwarten war, dass die Kammer vorbereitet war. Hinzu
kommt erschwerend, dass der wieder vorgelegte
Hauptantrag offensichtliche und gravierende Mangel
aufzuweisen scheint, namlich die, die die
Priifungsabteilung in ihrer Entscheidung festgestellt
hat.
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Daher halt es die Kammer unter diesen Umstanden fir
angezeigt, von ihrem Ermessen gemaB Artikel 13 (1) VOBK
dahingehend Gebrauch zu machen, den wieder vorgelegte

Hauptantrag nicht zuzulassen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag beruht
auf den urspriinglich eingereichten Anspriichen 8, 9 und
11. Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht
unzuldssig erweitert, Artikel 123 (2) EPU.

Weiterhin kann die Kammer keine Mangel an Klarheit
erkennen, Artikel 84 EPU. Die Frage der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit wurde bereits im schriftlichen
Bescheid der Internationalen Recherchebehtrde (nach
Regel 43bis.l PCT) erdrtert und festgestellt, dass die
Merkmalskombination des urspriinglich eingereichten
Anspruchs 11 weder bekannt ist noch aus dem
recherchierten Stand der Technik nahegelegt ist und
somit die Erfordernisse hinsichtlich Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit erfillt.

Da die Merkmalskombination des Anspruchs 11 vollstéandig
in den vorliegenden Anspruch 1 integriert wurde, gilt

diese Feststellung auch flir diesen.

Die Kammer hat keinen Anlass die Auffassung der

Internationalen Recherchebehtrde in Frage zu stellen.
Insbesondere ist eine verstellbare Dichtkassette, die
die Antriebswelle aus dem Aufnahmegehéduse herausfithrt

im Stand der Technik weder offenbart noch nahegelegt.



Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

T 1017/16

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der

Anordnung zurickverwiesen,

der Ansprliche des Hilfsantrags

16:30), eingereicht wahrend der miindlichen Verhandlung,

und einer noch anzupassenden Beschreibung

aufrechtzuerhalten.

Die Geschaftsstellenbeamtin:

A. Vottner

Entscheidung

G. Pricolo

elektronisch als authentisch bestatigt

das Patent auf der Grundlage

(Anlage 1 eingereicht um

Der Vorsitzende:



