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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
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Beschwerdefihrerin: IVD Prof. Hohenberg GmbH
Nibelungengasse 28

(Anmelderin 1)
8010 Graz (AT)

Beschwerdefiithrerin: IVD DEUTSCHLAND GmbH
Steinbergweg 42

(Anmelderin 2)
64285 Darmstadt (DE)

Vertreter: Wallinger, Michael
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann
Patent- und Rechtsanwalte Partnerschaft mbB
Zweibriickenstrasse 5-7
80331 Miunchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 6. Juli 2018
zur Post gegeben wurde und mit der die
europadische Patentanmeldung Nr. 11708194.3
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: H. Geuss
P. Guntz
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung des Europdischen Patentamts, die am
6. Juli 2018 zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 11708194.3 aufgrund des

Artikels 97 (2) EPU zuriickgewiesen worden ist.

Die Prifungsabteilung hat im Wesentlichen festgestellt,
dass mit den Anderungen des Anspruchs 1 gemiB
Hauptantrag und Hilfsantrag 1 auf einen nicht
recherchierten Gegenstand gewechselt wurde,
insbesondere dass die Merkmale des Anspruchs 16 wie
urspriinglich eingereicht zu einer weiteren - nicht
recherchierten -Erfindung gehdren und die dem geltenden
Anspruch 1 gemal Hauptantrag und Hilfsantrag 1
hinzugefliigten Merkmale zweifelsfrei der Erfindung des
urspringlichen Anspruchs 16 zuzuordnen sind, siehe
Punkt 32 der Entscheidung. Daher waren die Antrage

gemdl Regel 137 (5) EPU nicht zuzulassen.

Die Entscheidung stellt fest, dass damit kein
gewahrbarer Antrag mehr vorgelegen hat, so dass die

Anmeldung zurickzuweisen war.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin (IVD Prof.
Hohenberg GmbH und IVD DEUTSCHLAND GmbH) Beschwerde
eingelegt und beantragt, ein Patent auf der Grundlage
des Hauptantrags, hilfsweise auf Grundlage des
Hilfsantrags 1 zu erteilen, weiter hilfsweise, die
Einzahlung der weiteren Recherchegebihr zu akzeptieren

und dann das Patent gemaRl Hauptantrag zu erteilen.

Insoweit wurden (mit der Beschwerde) vorsorglich die
weitere Recherchegebithr und (am 16. November 2018) eine

Weiterbehandlungsgebiihr entrichtet; die



Iv.

VI.
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Beschwerdefiithrerin hat beantragt, diese Gebiihren
jeweills zurickzuzahlen, sofern ihre Zahlung nicht
veranlasst war, vgl. Begleitschreiben filir nachgereichte

Unterlagen vom 16. November 2018.

Ebenfalls hatte die Beschwerdefihrerin zunachst

beantragt, die Beschwerdegebithr zurilickzuzahlen.

Hauptantrag und Hilfsantrag 1 entsprechen den Antragen,

die die Prifungsabteilung verbeschieden hat.

Mit einer Mitteilung der Beschwerdekammer gemalR Regel
100 (2) EPU ist die Beschwerdefiihrerin dariber
informiert worden, dass die Kammer die Auffassung der
Prifungsabteilung in Bezug auf die Nicht-

Einheitlichkeit der Anspriiche 1 bis 16 nicht teilt.

Des Weiteren wurde die Beschwerdefihrerin dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass die Kammer beabsichtigt, die
Entscheidung der Prifungsabteilung aufzuheben und den
Fall an die erste Instanz zur weiteren Prifung
zuriickzuverweisen mit der Feststellung, dass der
Gegenstand des urspriinglich eingereichten, abhdngigen

Anspruchs 16 einheitlich mit der ersten Erfindung ist.

Mit der Antwort vom 23. Mai 2019 nahm die
Beschwerdefilhrerin den Antrag auf eine mindliche
Verhandlung zurilick und erklédrte ihr Einverstandnis mit
einer Zurickverweisung in die erste Instanz. Der Antrag
auf Rluckzahlung der Beschwerdegebiihr wurde bereits mit

Schreiben vom 6. Mai 2019 zurlickgenommen.

Der geltende Anspruch 1 (Hauptantrag, Fassung vom 19.
April 2018) lautet wie folgt:

Kraftfahrzeug mit kombiniertem Antriebssystem mit:
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wenigstens einer Primar-Antriebsmaschine (1), die
wenigstens eine Primar-Antriebswelle (1.1) zur Aufnahme
oder Abgabe einer Leistung aufweist, £

wenigstens einer Sekunddr-Antriebsmaschine (2), die
wenigstens eine Sekundar-Antriebswelle (2.1) zur Abgabe
einer Leistung aufweist,

eine Sekundidr-Drehmoment-Ubertragungseinrichtung (8)
welche wenigstens eine Eingangsseite (8.1) aufweist,
die mit dieser Sekundar Antriebswelle (2.1) verbunden
ist und

wenigstens eine Ausgangsseite (8.2), wobei durch diese
Sekunddr-Drehmoment-Ubertragungseinrichtung (8) die
Beeinflussung eines von der Eingangsseite (8.1)
eingeleiteten und von der Ausgangsseite (8.2)
ausgeleiteten Drehmoments ermdglicht ist,

wenigstens eine Energiespeichereinrichtung (5)
wenigstens eine Abtriebseinrichtung (3) welche die wvon
der Primdr Antriebsmaschine (1) und/oder die von der
Sekundar-Antriebsmaschine (2) abgegebene Leistung dem
Fahrzeug als Antriebsleistung zufihrt, wo bei die
Abtriebseinrichtung (3) eine oder mehrere Drehmoment
Ubertragungseinrichtungen, eine Getriebeeinrichtung
und/oder eine Differentialgetriebeeinrichtung aufweist,
diese wenigstens eine Primadr-Antriebsmaschine (1)
wenigstens in einem ersten Betriebszustand betreibbar
ist, in welchem von der Primar-Antriebswelle (1.1)
Leistung zum Antrieb des Fahrzeugs abgegeben wird sowie
wenigstens in einem zweiten Betriebszustand, in welchem
Uber die Primd@r-Antriebswelle (1.1) wvon der Sekundar-
Antriebswelle (2.1) aufgenommene Leistung, wenigstens
teilweise als Energie in der Energiespeichereinrichtung

(5) speicherbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Primd@r-Antriebsmaschine (1) mit wenigstens einem
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ersten Getriebeeingangselement (10.1,10b.1) wenigstens
einer Getriebeeinrichtung (10) mit veranderbarer

Ubersetzung verbunden ist,

die Ausgangsseite der Sekundar-Drehmoment-
Ubertragungseinrichtung (8.2) mit wenigstens einem
zweiten Getriebeeingangselement (10.4) der wenigstens
einen Getriebeeinrichtung (10) mit veranderbarer
Ubersetzung verbunden ist, und

die Getriebeeinrichtung (10) mit veranderbarer
Ubersetzung so gestaltet ist, dass wenigstens zwei
unterschiedliche Ubersetzungsverhdltnisse wenigstens
zwischen dem ersten oder dem zweiten
Getriebeeingangselement (10.1, 10b.1; 10.4) und
wenigstens einem Getriebeausgangselement (10.2)
einstellbar sind, das mit der Abtriebseinrichtung (3)

verbunden ist.

Entscheidungsgriunde

1. Die Prifungsabteilung hat im Wesentlichen festgestellt,
dass die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 zur
Erfindung des urspringlichen Anspruchs 16 gehdren und
damit zu der weiteren, nicht recherchierten Erfindung

(Punkt 32 der Entscheidung).

2. Die Kammer teilt die Auffassung der Prifungsabteilung
insoweit, als dass der Absatz 2 der Seite 25, der als
Offenbarungsgrundlage fiur die Merkmalskombination des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag
dient, ein Umlauf- oder Planentengetriebe (wie im
urspringlich eingereichten Anspruch 16 definiert)
zwangslaufig mit umfasst. Andere Varianten einer
technisch moglichen Realisation sind in der Anmeldung
nicht offenbart.
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Somit basiert der geltende Anspruch 1 gemd@B Hauptantrag
auf dem Gegenstand des abhdngigen Anspruchs 16, wie

urspringlich eingereicht.

Allerdings teilt die Kammer nicht die Ansicht der
Prifungsabteilung, dass der Gegenstand des Anspruchs 16
als eine weitere Erfindung im Sinne einer Nicht-
Einheitlichkeit angesehen werden kann (Punkt 31 der

Entscheidung) .

Wie die Prifungsabteilung korrekt festgestellt hat, ist
die erste Erfindung in den Anspriichen 1 bis 15

definiert.

Diese beschreiben namlich im Wesentlichen ein
Hybridfahrzeug, mit zwei unterschiedlichen Motoren,
Energiespeicher, Kupplung .. Der kennzeichnende Teil des
urspringlich eingereichten Anspruchs 1 beansprucht fir
den Elektromotor (die sogenannte Primar-
Antriebsmaschine) zwel Betriebszustadnde, einen das

Fahrzeug antreibenden und einen rekuperierenden.

Anspruch 2 beschreibt das Verhaltnis der Nennleistungen
zwischen dem Elektromotor und dem Verbrennungsmotor;
Anspruch 4 eine Getriebeeinrichtung, die in Anspruch 5
dann eine veranderliche Ubersetzung erhidlt, in
Anspruch 6 wird dann die in Anspruch 1 bereits
definierte Kupplung in Bezug auf das Getriebe weiter
definiert; Anspruch 7 beansprucht den Elektromotor als
Generator.

Die Anspriiche 8 bis 11 setzen sich mit der Art des
Verbrennungsmotors auseinander, Anspruch 13 mit der
Batterie, und Anspruch 15 mit der Anzahl der

Ubersetzungsstufen des Getriebes.

Anspruch 16 ist auf die Anspriiche 5 bis 15 rilckbezogen
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und beschreibt, dass die Getriebeeinrichtung ein

Umlaufgetriebe, insbesondere ein Planetengetriebe ist.

Somit ist im (urspringlich eingereichten) abhangigen
Anspruch 4 eine Getriebeeinrichtung definiert, die im
(urspringlich eingereichten) abhangigen Anspruch 5 die

Mbéglichkeit einer variablen Ubersetzung erhalt.

Es ist nun fir die Kammer nicht erkennbar, warum eine
Getriebeeinrichtung, mit einer variablen Ubersetzung
(nach Anspruch 5), die gemaR Anspruch 16 mit einem
Umlaufgetriebe realisiert werden soll, eine weitere
Erfindung darstellen soll.

Nach Ansicht der Kammer wird mit Anspruch 16 (wie
urspringlich eingereicht) lediglich eine besondere

Ausfiihrungsform einer Getriebeeinrichtung beansprucht.

Es wird aber keine neue Erfindung definiert, die mit
der grundsatzlichen erfinderischen Idee, wie sie auch
die Prifungsabteilung in Absatz 28 der Entscheidung

anerkannt hat, in Widerspruch steht.

Insofern ist die weitere Recherchegebiithr, eingezahlt im
Beschwerdeverfahren, =zuriickzuzahlen. Aus dem selben
Grund war auch die Zahlung der Weiterbehandlungsgebiihr
nicht veranlasst; diese ist ebenfalls
zuruckzuerstatten. Der Antrag auf Riuckzahlung der

Beschwerdegebliihr ist nicht mehr anhangig.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Geschaftsstellenbeamtin:

A. Vottner

Entscheidung

Die erstinstanzliche Entscheidung wird

aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

welteren Priifung zurickverwiesen.

Die weitere Recherchegebiihr und die

Weiterbehandlungsgebiithr sind zurlickzuerstatten.

Der Vorsitzende:

erdeky
%vac (oﬂéiSChe" P, ar;t’ 070»
b%s 9/%‘ 2

(eCours
o des brevets
[/E'a”lung aui®
Spieog ¥

o,

?O%EZ/ & \Qs
S5 25, W2
9,40, IR
eyy «

G. Pricolo

elektronisch als authentisch bestatigt



