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Beschwerdefiihrerin:

GEZE GmbH
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Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Postfach 31 02 20
80102 Minchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 4. Mdarz 2020
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 17207516.0
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.
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Mitglieder: A. Bjorklund
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Anmelderin (Beschwerdefilthrerin) legte Beschwerde
gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung ein, die

streitgegenstandliche Patentanmeldung zurlickzuweisen.

Die Prifungsabteilung hatte entschieden, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von D2 bei
Beriicksichtigung Fachwissens oder D3 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe, und ferner, dass der
Gegenstand des Anspruchs 17 gegenliber D1 oder D2 nicht

neu sei.

Mit Schriftsatz vom 2. Juni 2023 beantragte die
Beschwerdefilhrerin unter Ricknahme ihres Antrages auf
mindliche Verhandlung,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

die Angelegenheit an die Prifungsabteilung zur weiteren

Prifung zurickzuverweisen.

Anspruch 1 des Hauptantrages ist identisch mit dem der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch 1
und lautet:

"Antriebseinheit (1) zum SchlieBen eines Fligels (5)
einer Tir oder eines Fensters, mit einem
Energiespeicher (28) zum Bereitstellen einer
SchlieRBkraft zum SchlieRen des Fligels (5),
insbesondere SchlieRBerfeder, einer der SchlieBkraft
entgegenwirkenden Dampfungseinrichtung (20), die einen
als Generator betreibbaren und mit einem
Betatigungselement (27) der Antriebseinheit (1)
koppelbaren Elektromotor (22) umfasst, und einer
Steuereinrichtung (10) zum Ansteuern des Elektromotors

(22), dadurch gekennzeichnet, dass die
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Steuereinrichtung (10) dazu ausgebildet ist, eine Soll-
Bahnkurve (61-68) festzulegen, welche eine Stellung des
Fliigels (5) oder eine SchlieRgeschwindigkeit des
Fligels (5) in Abhédngigkeit von der Zeit angibt, und
die Ansteuerung des Elektromotors (22) zur Dampfung der
SchlieRbewegung des Fligels (5) anhand der festgelegten
Soll-Bahnkurve (61-68) durchzufihren, wobei die
Steuereinrichtung (10) dazu ausgebildet ist, beim
Festlegen der Soll-Bahnkurve (61-68) einen
Zulassigkeitsbereich (33, 43, 53) zu berilicksichtigen,
der durch zwei Grenzkurven (35, 37) bestimmt ist und
die Steuereinrichtung (10) dazu ausgebildet ist, die
Soll-Bahnkurve (61-68) vor jedem SchlieBvorgang neu

festzulegen."

Der unabhdngige Verfahrensanspruch 17 gema&l Hauptantrag
lautet (Anderungen in Vergleich zu dem der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch

17 hervorgehoben) :

"Verfahren zum SchlieBen eines Fligels (5) einer Tir
oder eines Fensters mittels einer Antriebseinheit (1)+

nach einem der vorstehenden Anspriiche, die einen

Energiespeicher (28) zum Bereitstellen einer
SchlieRBkraft zum SchlieRen des Fligels (5), eine der
SchlieBkraft entgegenwirkende Dampfungseinrichtung
(20), die einen als Generator betreibbaren und mit
einem Betadtigungselement (27) der Antriebseinheit (1)
koppelbaren Elektromotor (22) umfasst, und eine
Steuereinrichtung (10) zum Ansteuern des Elektro-motors
(22) aufweilst;—insbesondere—mittels—einer
Arntriebsetrnheit+tr 1) rmach einremder sorstehenden
Anspritehe, dadurch gekennzeichnet, dass eine Soll-
Bahnkurve (61-68) festgelegt wird, welche eine Stellung
des Fligels (5) oder eine SchlieBgeschwindigkeit des
Fligels (5) in Abhédngigkeit von der Zeit angibt, und
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die Ansteuerung des Elektromotors (22) zur Dampfung der
SchlieRbewegung des Fligels (5) auf Grundlage der
festgelegten Soll-Bahnkurve (61-68) durchgefihrt wird."

V. Die folgenden Dokumente sind flir die Entscheidung von

Bedeutung:

D1 DE 42 31 984 Al
D2 US 2009/265992 Al
D3 US 2010/242368 Al

Entscheidungsgriunde

1. Hauptantrag - Anderungen im Vergleich zum

zurlickgewiesenen Antrag

Die Gegenstandsanspriiche 1 bis 16 sind identisch mit
denen des von der Priifungsabteilung zurlickgewiesenen

Antrags.

Der Verfahrensanspruch 17 wurde jedoch geandert, so
dass das SchlieBen mittels einer Antriebseinheit der
vorherstehenden Anspriiche (1 bis 16) tatsachlich

verlangt wird und nicht mehr fakultativ ist.

2. Neuheit des Anspruchs 17

Die von der Priifungsabteilung angefiihrte Begriindung der
fehlenden Neuheit des Anspruchs 17 gegeniiber D1 und D2
ist durch die oben genannten Anderungen des

vorliegenden Hauptantrags hinfallig.

Diese beruhte namlich ausschlieRlich darauf, dass das
SchlieBen mittels einer Antriebseinheit eines der

vorherstehenden Anspriche (1 bis 16) fakultativ sei.
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Zurickverweisung an die Prufungsabteilung

Anspruch 1 des von der Prifungsabteilung
zurickgewiesenen Antrags (welcher Anspruch 1 des
vorliegenden Hauptantrags entspricht) besteht aus einer
Kombination der Merkmale der urspringlichen Anspriichen
1, 2 und 13.

Die Prifungsabteilung entschied, dass der Gegenstand
dieses Anspruchs 1 ausgehend von D2 bei
Bericksichtigung von D3 nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht.

Die Prifungsabteilung sah als Unterscheidungsmerkmale
gegeniber D2 die Merkmale des urspringlichen Anspruchs
13. Sie verwendete bei der Begrindung ihrer
Entscheidung den Problem-Losungsansatz und bezog sich
auf die Absatze [0039], [0040] und [0054] sowie
Anspruch 26 der D3.

Diese Begrundung der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit hat die Prifungsabteilung jedoch zum ersten

Mal in der Entscheidung angefihrt.

In der zusammen mit dem europadaischen Recherchenbericht
erlassenen Stellungnahme unter Regel 62 EPU wurde
pauschal behauptet, dass der Gegenstand der
urspringlichen Anspriche 13 bis 17 nicht neu sei bzw.

nicht auf eine erfinderische Tatigkeit beruhe:

"... - Anspriiche 13-17, nicht neu/nicht erfinderisch
bei diesen Soll-Bahnkurven Festlegensmdglichkeiten
handelt es sich nur um einige von mehreren

naheliegenden Méglichkeiten, die der Fachmann ohne
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erfinderisches Zutun den Umstdnden entsprechend

"w

auswdhlen wiirde;,

Die Anmelderin reichte mit Eintritt in die
Priifungsphase einen neuen Antrag ein, wo die Merkmale
des urspringlichen Anspruchs 2 in Anspruch 1
hinzugefliigt wurden. Die restlichen Anspriiche blieben

abgesehen von einer Neunummerierung unverandert.

Dieser Antrag lag dem Bescheid vom 13. Juni 2019
zugrunde. In diesem behauptete die Prifungsabteilung
ebenso pauschal, dass die abhdngigen Anspriiche 2-18
keine Merkmale enthielten die Neuheit bzw. eine
erfinderische Tatigkeit begriinden konnten und verwies

auf ihre vorherige Stellungnahme:

"Die abhdngigen Anspriiche 2-18 scheinen keine
zusdtzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination
mit den Merkmalen eines Anspruchs, auf den sie
riickbezogen sind, die Erfordernisse des EPU in Bezug
auf Neuheit bzw. erfinderische Tidtigkeit erfiillen.
Siehe insbesondere vorige Stellungnahme der

Priifungsabteilung."

Die Prifungsabteilung begrindete somit zu keiner Zeit
vor der im schriftlichen Verfahren ergangenen
Entscheidung ausfithrlich, wieso der Gegenstand der
urspringlichen Anspriiche 1, 2 und 13 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht, sondern stellte dies

nur als pauschale Behauptung fest.

Dariiber hinaus hat die Priufungsabteilung weder im
Recherchenbericht noch in ihrer Stellungnahme oder
ihrem Bescheid D3 als relevant flir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit der urspringlichen Anspriiche 2

und 13 angefithrt. Sie hat auch nicht vor der
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Zurlickweisung auf den Absatz [0054] und Anspruch 26 der

D3 hingewiesen.

Die Entscheidung der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit des Anspruchs 1 stitzt sich somit auf Grinde,

die der Anmelderin nicht bekannt waren und zu denen sie

sich nicht &uBern konnte.

Dies stellt besondere Grinde im Sinne von Artikel 11

VOBK 2020 dar, die eine Zurilickverweisung an die

Prifungsabteilung begrinden.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Prifungsabteilung zurickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:
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C. Moser P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



