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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die Europadische Patentanmeldung mit der Nummer
EP 16 158 711.8 betrifft eine Ablaufvorrichtung fir den

zumindest teilweisen Einbau in den Boden eines Raumes.

Die Priufungsabteilung hat entschieden, die Anmeldung
unter Regel 137 (5) EPU zuriickzuweisen. Gegen diese
Entscheidung wendet sich die Anmelderin (im folgenden

"Beschwerdefihrerin") mit der Beschwerde.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Basis des
Hauptantrags, hilfsweise auf Basis eines der
Hilfsantrage 1 bis 9 eingereicht mit Schreiben wvom
3. Juli 2018 zu erteilen, weiter hilfsweise den Fall
zur welteren Uberprifung an die Priufungsabteilung

zurickzuverweisen.

Mit der Mitteilung gemdl Artikel 15 (1) VOBK 2020
teilte die Kammer ihre vorlaufige Auffassung mit, gemal
der die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die
Anmeldung zur weiteren Prifung der erfinderischen
Tatigkeit an die Prifungsabteilung zurickzuverweisen

sei.

Mit Schreiben vom 5. August 2022 nahm die
Beschwerdefihrerin ihren Antrag auf mindliche
Verhandlung zuritlck.

Antragsfassung, soweit flur diese Entscheidung relevant

a) Der unabhédngige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet

(Merkmalsglied hinzugeftigt in "[]1")
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"[1.1] Ablaufvorrichtung fir den zumindest teilweisen
Einbau in den Boden eines Raumes,

[1.2] umfassend einen Ablaufkdérper (2) mit einer
Offnung (9), durch die Wasser abflieBen kann,

[1.3] Dichtmittel (1), die eine flexible Dichtfolie (3)
mit einer Offnung (4) aufweisen, durch die Abwasser
hindurchtreten kann,

[1.4] wobei die Dichtmittel (1) weiterhin einen
Verbindungsabschnitt aufweisen, der mit der Dichtfolie
(3) verbunden und mit einem Teil der Ablaufvorrichtung
verbindbar ist,

[1.5] wobei die Dichtmittel (1) zumindest teilweise
oberhalb des Ablaufkdérpers (2) angeordnet sind, so dass
durch die Offnung (4) der Dichtfolie (3)
hindurchgetretenes Wasser in die Offnung (9) des
Ablaufkérpers (2) eintreten kann,

[1.6] wobei der Ablaufkérper (2) auf seiner Oberseite
eine Nut (8) aufweist, in die der Verbindungsabschnitt
der Dichtmittel (1) zumindest abschnittsweilse
einbringbar ist,

[1.7] und wobei die Nut (8) die Offnung (9) des
Ablaufkdérpers (2) umgibt und mindestens teilweise
beabstandet zu der Offnung (9) des Ablaufkérpers (2)
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

[1.8] die Nut (8) so mindestens teilweise beabstandet
zu der Offnung (9) des Ablaufkérpers (2) 1ist,

[1.9] dass zwischen der Offnung (9) des Ablaufkérpers
(2) und der Nut (8) ein Zwischenraum (10) 1ist,

[1.10] der zur Verschiebung eines auf den Ablaufkdérper
(2) aufgesetzten Teils von Wassersammelmitteln dienen

kann."
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b) Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspricht dem des
Hauptantrags, nur dass an Stelle von Merkmal [1.10]

das folgende Merkmal [1.11] aufgenommen wurde:

"[1.11] in dem ein Geruchsverschlusseinsatz (11)

angeordnet 1ist"

c) Der Anspruch 1 der weiteren Hilfsantrdge umfasst
jeweils die Merkmale [1.1] bis [1.9] und das
Merkmal [1.10] und/oder das Merkmal [1.11] sowie

weltere einschrankende Merkmale.

Folgende Anspruchssatze umfassen zumindest Merkmal
[1.107]:

Hauptantrag
- Hilfsantrag
- Hilfsantrag
- Hilfsantrag
- Hilfsantrag

O J 0N

- Hilfsantrag

Die folgenden Anspruchssatze umfassen nicht das Merkmal
[1.10], jedoch das Merkmal [1.11]:

Hilfsantrag 1

Hilfsantrag 3

Hilfsantrag 6

Hilfsantrag 8
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Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin lasst sich,
soweit es fur diese Entscheidung relevant ist, wie

folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Regel 137 (5) EPU

Der Hauptantrag erfille die Erfordernisse der Regel

137 (5) EPU und sei als recherchiert anzusehen und
unterliege auch der gleichen einzigen erfinderischen
Idee wie die urspriungliche Anmeldung. Aus dem
Recherchenbericht gehe hervor, dass alle urspringlichen
Anspriche 1 bis 10 nicht erfinderisch seien.
Insbesondere die im urspringlichen Anspruch 1
verfolgten Dichtmittel seien nicht neu gewesen. Aus der
Beschreibung gehe jedoch gerade die Anpassbarkeit an
lokale Erfordernisse als allgemeine erfinderische Idee
hervor, die auch die Merkmale im urspringlichen
Anspruch 8 betreffe, auf denen der neue Hauptantrag
grinde. Auch Merkmal [1.11] lasse sich dieser Idee
unterordnen. Zudem hatten die weiteren Einschrankungen
dieser erfinderischen Idee recherchiert werden missen,
da sie eine bloBe Einschrédnkung bzw. Konkretisierung
der allgemeinen erfinderischen Idee betrdfen und zudem
alle Anspriche als nicht patentierbar angesehen wurden,
wie dies auch in dem vergleichbaren Fall T 2334/11

geschlussfolgert wurde.

b) Hilfsantrag 1 - Regel 137 (5) EPU

Auch der Hilfsantrag 1 erfille die Kriterien von Regel
137 (5) EPU, da auch das Merkmal [1.11] des
Geruchsverschlusses in Verbindung mit dem Zwischenraum
auf die allgemeine erfinderische Idee der
urspringlichen Anmeldung gerichtet sei, namlich die

Anpassbarkeit an lokale Erfordernisse. Diese hier
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umfasste Losung sei lediglich eine Alternative zu der

des Hauptantrags.
c) Hilfsantrage 2 bis 9 - Regel 137 (5) EPU

Fiir die Hilfsantrage 2 bis 9 seien die Uberlegungen
bezliglich Hauptantrag und Hilfsantrag 1 in gleicher
Weise glltig, da diese jeweils zumindest eines der
Merkmale [1.10] oder [1.11] enthielten. Auch diese
Antrage erfullten daher die Erfordernisse von Regel
137 (5) EPU.

Entscheidungsgrunde
1. Hauptantrag - Regel 137 (5) Satz 1 EPU

Die Prifungsabteilung hat entschieden, dass der
Hauptantrag nicht gewdhrbar sei, da er nicht die
Erfordernisse von Regel 137 (5) EPU erfille.

Dieser Auffassung folgt die Kammer nicht.

1.1 Im vorliegenden Fall wurden der Gegenstand samtlicher
urspringlich eingereichten Anspriche 1 bis 10
vollstandig recherchiert. Der somit zu betrachtende
Satz 1 der Regel 137 (5) EPU lautet:

"Gednderte Patentanspriiche dirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstédnde beziehen, die mit der
urspringlich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von
Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine

erfinderische Idee verbunden sind".

In der angefochtenen Entscheidung kommt die

Prifungsabteilung zu dem Schluss, der Gegenstand wvon
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Anspruch 1 des Hauptantrags beziehe sich infolge der
zugefiigten Anderung auf einen nicht recherchierten
Gegenstand sei auch nicht mit der urspringlich
beanspruchten Erfindung durch eine einzige
erfinderische Idee verbunden, wodurch er nicht den

Erfordernissen der Regel 137 (5) EPU genuge.

Anderung der Patentanspriiche gegentber dem urspriinglich

beanspruchten Gegenstand

Die dem Recherchenbericht zugrunde liegenden
urspringlich eingereichten Anspriche 1 bis 10 sind auf
eine Dichtung (Anspriche 1 bis 5) sowie eine diese
Dichtung umfassende Ablaufvorrichtung (Anspriiche 6 bis
9) bzw. eine Dichtung und Ablaufvorrichtung umfassende
Ablaufeinrichtung (Anspruch 10) gerichtet. Die
Anspriche 2 bis 10 sind jeweils auf Anspruch 1
rickbezogen und umfassen somit deren samtliche
Merkmale. Zudem betreffen sie alle eine Vorrichtung.
Sie sind somit trotz teilweise anderslautender
Bezeichnung des Oberbegriffs und entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrerin als abhangige

Anspriiche im Sinne von Regel 43 (4) EPU zu betrachten.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags grundet
auf dem Gegenstand des urspringlich eingereichten
Anspruchs 8 (Merkmale [1.1] bis [1.9]), welcher mittels
Rickbezug auch die Merkmale der urspringlich
eingereichten Anspriche 1, 6 und 7 umfasste. Keines der
Merkmale von Anspruch 8 wie urspringlich eingereicht
wurde im Anspruch 1 des Hauptantrags weggelassen oder

ersetzt.

Zusatzlich zu den im ursprunglichen Merkmalen des
Anspruchs 8 umfasst Anspruch 1 des Hauptantrags ein

einziges weiteres funktionelles Merkmal [1.10], welches



L2,

-7 - T 2770/19

spezifiziert, dass der in Merkmal [1.9] definierte
"Zwischenraum" zur Verschiebung eines auf den
Ablaufkorper aufgesetzten Teils von Wassersammelmitteln
dienen kann. Dieses Merkmal hat keine Basis in den
urspringlich eingereichten Ansprichen, sondern
lediglich eine Basis in der urspringlich eingereichten
Beschreibung; vgl. Absédtze [0006] und [0012] der A-
Publikation.

Die Wassersammelmittel sind, im Gegensatz zur
Schlussfolgerung in der angefochtenen Entscheidung,
auch nicht gegenstéandlicher Teil der beanspruchten
Vorrichtung. Sie dienen lediglich zur funktionellen
Charakterisierung in Merkmal [1.10] definierten
Eignungsbezeichnung des in Merkmal [1.9] definierten
technischen Merkmals "Zwischenraum". Diese Funktion ist
jedoch bereits dem Merkmal [1.9] implizit, da sich zu
jedem Zwischenraum endlicher Dimension und beliebiger
Form stets ein (nicht nadher definiertes)
Wassersammelmittel bereitstellen lasst, das die in

Merkmal [1.10] definierte Eignung erfiullt.

Uberprifung der Erfordernisse von Regel 137 (5) Satz 1
EPU

Regel 137 (5) Satz 1 EPU nennt zwei Bedingungen fir die
Feststellung mangelnder Gewdhrbarkeit. Der geanderte
Gegenstand ist gemal der ersten Bedingung nicht
recherchiert und gemal der zweiten Bedingung mit der
urspringlich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von
Erfindungen nicht durch eine gemeinsames erfinderisches
Idee verbunden oder, in anderen Worten, ist nicht

einheitlich hiermit.

Die Kammer widmet sich zundchst der Uberpriifung der

zweiten Bedingung.
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Die Prifungsabteilung fihrte in der schriftlichen
Mitteilung zum Recherchenbericht aus, dass der
unabhédngige Anspruch 1 neuheitsschadlich getroffen sei
und dass die abhangigen Anspriiche "einfache bauliche
Ausgestaltungen des beanspruchten Gegenstandes"
betrafen, die die Fachperson aufgrund von Fachwissen
"nach eigenem Gutdinken" vorsehe, soweit sie nicht
ohnehin im Stand der Technik bekannt seien. Somit weist
keiner der urspriunglich eingereichten Anspriche 1 bis
10 ein besonderes technisches Merkmal (vgl.

Regel 44 (1) EPU) auf. Es wurde zudem weder ein
teilweiser Recherchenbericht im Sinne von Regel 64 (1)
EPU erstellt, noch wurde iiberhaupt ein Einwand

mangelnder Einheitlichkeit erhoben.

GemaR standiger Rechtsprechung (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, IV.B.5.4.1) ist
bei der Anderung eines urspriinglichen Anspruchs durch
das Hinzufigen eines Merkmals aus der Beschreibung bei
Anwendung der Regel 137 (5) Satz 1 EPU grundséatzlich zu
untersuchen, ob sich das hinzugefigte Merkmal der
allgemeinen erfinderischen Idee, so wie diese aus dem
urspringlich eingereichten Hauptanspruch oder auch
dessen abhdngigen Anspriichen (vgl. T 1866/15, Griunde
3.9 und T 2021/15, Griinde 3) und der Beschreibung
hervorgeht, unterordnen lédsst. Die durchzufihrende
Betrachtung entspricht also der Frage, ob hierfiir eine
weitere Recherchengebihr fallig geworden ware, wenn die
geanderten Anspriche ebenfalls urspringlich eingereicht
worden waren (vgl. T 708/00, Leitsatz 1 und T 1473/13,
Grinde 2.1). Dabei fihrt eine Anderung in Form einer
bloBen Konkretisierung eines urspringlich beanspruchten
Anspruchsgegenstandes in der Regel nicht zu einer

Uneinheitlichkeit mit dem urspriinglichen beanspruchten
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Anspruchsgegenstand (vgl. T 377/01, Griinde 3.1, letzter
Absatz) .

Das Merkmal [1.10] ist eine funktionelle Spezifizierung
des 1im urspringlich eingereichten Anspruch 8
definierten "Zwischenraums" (Merkmal [1.9]), also eine

bloBe einschrankende Konkretisierung dieses Merkmals.

Die Prifungsabteilung kommt beziiglich des
"Zwischenraums" in Merkmal [1.9] zwar zu dem Schluss,
dieser sei auf eine andere Aufgabe gerichtet als
Merkmal [1.10]. Diese Aufgabe liege in der Erzielung

einer stabilen Nut.

Dies Uberzeugt jedoch nicht. Zum einen wird eine solche
Aufgabe in der Anmeldung nicht erwahnt. Zum anderen ist
die stabile Ausfilhrung der Nut eine Mindestanforderung
aus Sicht der Fachperson, die inharent zu erfillen ist.
Somit erwachst hieraus auch keine eigenstandige

Aufgabe.

Die der Erfindung zugrunde liegende Idee wird in den
Absatzen [0004] und [0006] beschrieben.

GemaR Absatz [0004] liegen der urspringlich
eingereichten Anmeldung die Teilaufgaben zugrunde,
Dichtmittel, eine Ablaufvorrichtung und eine
Ablaufeinrichtung zu schaffen, "die flexibler an
unterschiedliche lokale Erfordernisse angepasst werden

kénnen und/oder die zuverladssiger abdichten koénnen".

In Absatz [0006] der A-Publikation wird das Merkmal
[1.9] "Zwischenraum" explizit der allgemeinen
erfinderischen Idee der Anpassung der Ablaufvorrichtung
an lokale Gegebenheiten (bei der Montage) zugeordnet.

In dem Zusammenhang werden zwel diesbeziigliche



.3.

- 10 - T 2770/19

Losungsansatze offenbart, die jeweils auf der Vorsehung

dieses Zwischenraums grinden:

a) die Verschiebbarkeit von auf das Ablaufgehause
aufgesetzten Wassersammelmittel im Zwischenraum,

b) die Einpassung eines Geruchsverschlusses mittels
eines in verschiedenen Positionen im Zwischenraum

anzuordnenden Wechselrahmens.

Auch die Ausfihrungsformen der Figuren 1 bis 18 sowie
insbesondere der Figuren 23 und 24 stiitzen dieses
Verstandnis. Sie zeigen jeweils zusatzlich zu Dichtung
und Ablaufvorrichtung einen Zwischenraum 10, der als
"seitlicher Ausgleich" in der Ablaufvorrichtung dienen
kann. In den Figuren 1 bis 18 sind beziglich des
Ablaufkorpers verschiebbare/ justierbare
Wassersammelmittel und Geruchsverschlusseinsatze
dargestellt, die hiermit zusammenwirken. Beide
Losungsansatze sind demzufolge jeweils eine
Weiterfihrung der gleichen erfinderischen Idee, die
auch schon Anspruch 8 zugrunde lag und die mit der

urspringlichen Erfindungsidee lbereinstimmt.

Die Tatsache, dass die urspringlichen Anspriiche 6 bis 9
keine Wassersammelmittel "und damit auch keinen Hinweis
auf deren Verschiebbarkeit" aufweisen, ist ohne Belang.
Unabhédngig davon, ob die Wassersammelmittel Teil eines
technischen oder lediglich funktionellen Merkmals sind
(vgl. Punkt 1.2.3 oben), fihren diese den
Anspruchsgegenstand des urspringlichen Anspruchs 8
bezliglich des Zwischenraums also im Sinne der

allgemeinen erfinderischen Idee fort.

Somit ist auch unbeachtlich, dass fir den urspringlich

eingereichten, breiteren Anspruch 1 eine andere
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Teilaufgabe (Absatz [0004]: "zuverldssiges Abdichten™)
formulierbar ist (vgl. T 2334/11, Grinde 2.2.2).

Zusammenfassend folgt aus den obigen Ausfiihrungen, dass
sich die nun beanspruchte besondere Ausfihrungsform
definierend ein Zusammenwirken des "Zwischenraums" mit
Wassersammelmitteln gemadl dem Gegenstand des Anspruchs
1 des Hauptantrags der ursprunglichen allgemeinen

erfinderischen Idee unterordnen lasst.

Damit ist die zweite Bedingung von Regel 137 (5) Satz 1
EPU - mangelnde Einheitlichkeit mit der urspringlichen
Erfindungsidee - nicht erfiillt. Die Uberprifung der
ersten Bedingung - nicht recherchierter Gegenstand -

kann somit dahin gestellt bleiben.

Ist die zweite Bedingung nicht erfillt, ist es fir die
Frage der Gewahrbarkeit des gednderten Patentanspruchs
unter Regel 137 (5) Satz 1 EPU somit unerheblich, ob
der Gegenstand tatsachlich von der Recherchen- oder
Prifungsabteilung recherchiert wurde oder ob ggf. eine

zusatzliche Recherche erforderlich ist.

Der Hauptantrag kann somit nicht als nicht gewdhrbar

unter Regel 137 (5) Satz 1 EPU angesehen werden.

Hilfsantrag 1

Auch beziglich der mit Hilfsantrag 1 geanderten
Patentanspriuche kommt die Kammer, im Gegensatz zur
Schlussfolgerung in der angefochtenen Entscheidung, =zu
dem Schluss, dass diesen unter Regel 137 (5) Satz 1 EPU

die Gewahrbarkeit nicht abgesprochen werden kann.
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In Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 ist, wverglichen mit dem
Hauptantrag, das Merkmal [1.10] durch das Merkmal

[1.11] ("Geruchsverschlusseinsatz, angeordnet im
Zwischenraum") ersetzt worden. Das Merkmal [1.11] ist
ebenfalls lediglich in der Beschreibung offenbart (vgl.
Absatze [0006] und [0013] der A-Publikation) und zwar
ausschlieRlich in Kombination mit einem - hier
méglicherweise gemdB Artikel 123 (2) EPU unzulédssig

weggelassenen - Wechselrahmen.

Die Beschwerdefihrerin hat argumentiert, die im
Hilfsantrag 1 umfasste Losung sei lediglich eine

Alternative zu der des Hauptantrags.

Dieses Argument ist fir die Beurteilung der
Gewadhrbarkeit der Anspriche unter Regel 137 (5) Satz 1
EPU aber unbeachtlich. Regel 137 (5) Satz 1 EPU
erfordert jeweils den Vergleich der allgemeinen
erfinderischen Idee der Anspriche des zu prifenden
Antrags mit der ursprunglich beanspruchten Idee - und
nicht mit der allgemeinen erfinderischen Idee des
Anspruchssatzes eines ibergeordneten Antrags (hier:
Hauptantrag) . Die Gewdhrbarkeit der Anspriiche unter
Regel 137 (5) Satz 1 EPU ist also fiur jeden
vorliegenden Antrag einzeln und unabhangig vom
Gegenstand der anderen Antrage zu Uberpriifen, wie dies

auch in der angefochtenen Entscheidung erfolgt ist.

Dies gilt unbeschadet der Befugnis der
Prifungsabteilung unter Regel 137 (3) EPU, weitere
Anderungen (nach der ersten Anderung der Anmeldung,
siehe Artikel 123 (1) Satz 2 EPU) in Austibung ihres
Ermessens nicht zuzulassen. Im vorliegenden Fall hat
die Prifungsabteilung jedoch keinen entsprechenden

Einwand beziglich der Zulassung von Hilfsantrag 1
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erhoben, sondern sich mittels Regel 137 (5) EPU der

Beurteilung der Gewdhrbarkeit des Anspruchs 1 gewidmet.

Wie bereits auch flr den Hauptantrag festgestellt,
liegt die erfinderische Idee bezlglich des Gegenstandes
von Anspruch 8 wie urspringlich eingereicht nicht
lediglich in der Realisierung eines wasserdichten
Anschlusses, sondern in der Anpassbarkeit des
Anschlusses an lokale Gegebenheiten (vgl. Absatz [0006]
der A-Publikation). Es ist unabhdngig vom Gegenstand
des Hauptantrags nun - wie auch bereits fir den
Hauptantrag - zu uberpriifen, ob die Anderung des
Hilfsantrags zu einem Gegenstand fihrt, der auf dieser

gleichen allgemeinen erfinderischen Idee beruht.

In der angefochtenen Entscheidung argumentiert die
Prifungsabteilung, Merkmal [1.11] verfolge eine andere
technische Aufgabe, nédmlich der Verhinderung des
Austretens von Faulgasen und sei demzufolge nicht mit
der urspringlich beanspruchten Erfindung durch eine
einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden. Auch

seil das Merkmal nicht recherchiert.

Diese Begrindung lberzeugt jedoch nicht. Merkmal [1.11]
spezifiziert die Anordnung des Geruchsverschlusses,
dessen Vorsehung zur Geruchsminderung allgemeines
Fachwissen ist, in einem spezifischen Kontext mit den
anderen Merkmalen, namlich im "Zwischenraum". Bezuglich
dieses Kontextes ist in der Anmeldung in Absatz [0006]
die Aufgabe ausgefihrt, dass der
Geruchsverschlusseinsatz (mittels eines Wechselrahmens)
in dem Zwischenraum in unterschiedlichen Positionen
angeordnet werden kann. Daher ist auch Merkmal [1.11]
eine Weiterfihrung der gleichen allgemeinen
erfinderischen Idee, auf der bereits das Merkmal

"Zwischenraum" des Anspruchs 8 wie urspringlich
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eingereicht beruht, namlich der Anpassbarkeit an lokale
Gegebenheiten. Dies wird auch aus den Ausfihrungsformen
der Figuren deutlich, in denen mittels des in den
Zwischenraum eingesetzten Wechselrahmens der
Geruchsverschluss jeweils unterschiedlich relativ zum

Ablaufkorper positioniert werden kann.

Fir den Hilfsantrag 1 gelten somit die Uberlegungen zum
Hauptantrag entsprechend. Auch durch das Hinzufigen des
Merkmals [1.11] ist der Gegenstand von Anspruch 1 immer
noch mit der urspringlichen allgemeinen erfinderischen
Idee verbunden, auch wenn es sich hierbei im Vergleich
zum Hauptantrag um einen alternativen Losungsansatz
handelt. Somit ist auch bezliglich des Gegenstandes der
geanderten Patentanspriiche des Hilfsantrags 1 zumindest
die zweite Bedingung von Regel 137 (5) Satz 1 -
mangelnde Einheitlichkeit mit der urspringlichen

Erfindungsidee - nicht erfillt.

Hilfsantradge 2 bis 9

Die weiteren Hilfsantradge 2 bis 9 umfassen jeweils die
Merkmale [1.10] und/oder [1.11] in verschiedenen

Permutation mit den weiteren Merkmalen:

- Wechselrahmen fiir den Geruchsverschlusseinsatz

- Wassersammelmittel als technischem Merkmal

Dabei ist der Geruchsverschlusseinsatz ohnehin
urspringlich lediglich mit einem Wechselrahmen
offenbart. Die Aufnahme der Wassersammelmittel als
technisches Merkmal dient lediglich der Klarstellung
des funktionellen Merkmals [1.107].
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Somit beziehen sich alle weiteren Hilfsantradage 2 bis 9
ebenfalls auf die gleiche allgemeine erfinderische Idee

wie der Hauptantrag bzw. der Hilfsantrag 1.

Demzufolge steht Regel 137 (5) Satz 1 EPU auch der

Gewadhrbarkeit der weiteren Hilfsantrdge nicht entgegen.

Zurickverweisung an die Prufungsabteilung

Der Zweck des Beschwerdeverfahrens liegt vorrangig in
der gerichtlichen Uberpriifung der Entscheidung (vgl.
Artikel 12 (2) VOBK 2020).

Die von der Beschwerdefiihrerin vorgelegten Antrage
wurden von der Prufungsabteilung unter Anwendung von
Regel 137 (5) EPU zurickgewiesen und somit noch nicht
bezliiglich der materiellen Erfordernisse an die
Patentierbarkeit Uberprift. Zudem ist, da gemal der
angefochtenen Entscheidung die Merkmale [1.10] und
[1.11] gem@B der angefochtenen Entscheidung in der
durchgefihrten Recherche nicht beriicksichtigt wurden,
auch ggf. eine zusédtzliche Recherche erforderlich (vgl.
Richtlinien flir die Sachprifung, 2023, C.IV.7.3 sowie
T 789/07, Grinde 12).

Da somit alle relevanten Fragen der Patentierbarkeit
noch offen sind, liegen im vorliegenden Fall besondere
Grinde im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 vor. Die
Kammer legt ihr Ermessen aus Artikel 111 (1) Satz 2 EPU
dahingehend aus, dass eine Zurickverweisung an die

Prifungsabteilung angebracht ist.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.
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C. Spira B. Miller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



