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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01

vom 27. Oktober 2023

Beschwerdefiihrer: Kador, Utz
Bienerstr. 2A
(Anmelder) 6020 Innsbruck (AT)
Vertreter: Kador & Partner Part mbB
Corneliusstrale 15
80469 Miinchen (DE)
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 17. Oktober
2022 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 17198348.9
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Geise
Mitglieder: V. Vinci
P. Guntz
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Der Beschwerdefilthrer (Anmelder) legte Beschwerde gegen
die Entscheidung der Priifungsabteilung ein, die
europaische Patentanmeldung N° 17198348.9

zurickzuweilsen.

Die Priufungsabteilung hatte entschieden, dass sowohl
der Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs 1 geméahB
Hauptantrag, als auch gemdal Hilfsantrag 1 im Hinblick

auf das Dokument

Dl1: DE 44 41 734 Al

nicht neu in Sinne der Artikel 52(1) und 54 EPU sei,
und dass der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1

gemal Hilfsantrag 2 ausgehend von Dokument

D4: Klaus de Carné: "Gartentrdume auf Burg Hilshoff:
Bliliten, Kunst und neueste Technik", 23. Juni 2017;

XP055598634

auf keiner erfinderischen Tatigkeit in Sinne der
Artikel 52 (1) und 56 EPU beruhe.

Mit der am 12. April 2023 versandten Mitteilung gemal
Artikel 15(1) VOBK 2020 legte die Kammer ihre
vorlaufige Meinung dar, wonach die Beschwerde
zurlickzuweisen sein diurfte und fihrte folgenden
zusdtzlichen Stand der Technik gemdB Artikel 54(2) EPU

in das Beschwerdeverfahren ein:

D5: CNN-Bericht {ber das kinstlerische Werk "SOS
(Safety Orange Swimmers)", das im Oktober 2016 im Fort

Point Channel Basin in Boston (USA) installiert wurde,



Iv.

VI.

VII.
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der wunter folgender Internetadresse seit dem 13.

Oktober 2016 unverandert aufrufbar ist:

https://edition.cnn.com/2016/10/13/us/refugee-

artinstallation-boston-irpt/index.html

Ein Ausdruck dieses Berichts wurde der Mitteilung der

Kammer als Anlage beigefigt.

Mit Schreiben vom 31. Juli 2023 trat der
Beschwerdefihrer der vorldufigen Auffassung der Kammer

entgegen.

Eine mindliche Verhandlung fand am 27. Oktober 2023
statt.

Wahrend der mindlichen Verhandlung reichte der

Beschwerdefihrer folgendes Beweismittel ein:

D6: Wikipedia-Auszug "FlieBgewdsser"

Der Beschwerdefihrer Dbeantragte, die Zurickweisung
aufzuheben und ein Patent auf der Basis des
Hauptantrags, hilfsweise auf der Basis eines der beiden

Hilfsantrdage 1 und 2 zu erteilen.

Der Hauptantrag und die Hilfsantrage 1 und 2
entsprechen den der angefochtenen Entscheidung zugrunde

liegenden Antragen.

Der unabhangige Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie
folgt:

"Verfahren zur Positionierung eines Kunstobjekts (1)
auf einem flieBenden Gewdsser, wobel das Kunstobjekt

(1) zwei oder mehrere schwimmfdhige Elemente (3,3")
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umfasst, und wobel zumindest eines der Elemente (3) an
in FlieBrichtung festgelegter Position verankert wird
und die anderen Elemente (3") entweder ebenfalls
verankert oder mit dem einen Element (3) verbunden

werden."

Der unabhangige Anspruchs 1 gema@Bl Hilfsantrag 1
entspricht dem unabhédngigen Anspruch 1 gemal
Hauptantrag, in welchem zusatzlich spezifiziert wird,

dass

"die Elemente (3,3") scheibenformigqg, kugelférmiqg,
halbkugelférmigqg, stangenférmigqg, dachziegelférmiq,

fischférmig oder plattenférmig sind".

Der unabhangige Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2
entspricht dem unabhangigen Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 1, in welchem die Alternative

"plattenférmig" gestrichen wurde.
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Entscheidungsgrunde

NEUHEIT: Artikel 52 (1) und 54 EPU

Hauptantrag

Der Gegenstand des wunabhangigen Anspruchs 1 gemal
Hauptantrag ist nicht neu im Sinne der Artikel 52(1)
und 54 EPU.

Der CNN-Bericht (D5) 1iber das kinstlerische Werk "S0S
(Safety Orange Swimmers)", der seit dem 13. Oktober
2016 im Internet unverdndert der Offentlichkeit frei
zuganglich war, stellt unbestritten einen Stand der
Technik gema&R Artikel 54 (2) EPU dar.

Dieser Bericht wurde von der Kammer mit der Mittelung
gemal Artikel 15(1) VOBK wvom 12. April 2023 ins

Beschwerdeverfahren eingefihrt.

Der Einfihrung dieses zusadtzlichen Standes der Technik
in das Beschwerdeverfahren wurde von der
Beschwerdefihrerin nicht entgegengetreten. Im Rahmen
der mundlichen Verhandlung wurde der Offenbarungsinhalt
von D5 im Hinblick auf den Gegenstand des unabhangigen
Anspruchs 1 ausfihrlich erdrtert, so dass das Recht des

Beschwerdefihrers auf rechtliches Gehdr gewahrt wurde.

Der Beschwerdefiihrer argumentierte jedoch, dass
Dokument D5 nicht das beanspruchte Verfahren gemal

Anspruch 1 vorwegnehmen wiirde.

Zum einen argumentierte der Beschwerdefihrer, D5 wirde
nur ein Kunstobjekt offenbaren, nicht Jjedoch ein

Verfahren zu dessen Positionierung in einem Gewasser.
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Dieses Argument 1ist aus den folgenden Grinden nicht

Uberzeugend:

a) D5 offenbart, dass das Kunstwerk im Fort Point
Channel Basin in Boston verankert wurde ("The 22
figures are anchored in water..."). Auch wenn D5
daher nicht explizite Verfahrensschritte nennt, die
im Rahmen dieser Verankerung durchgefihrt wurden,
offenbart es doch zumindest implizit ein Verfahren
zur Positionierung des Kunstobjekts in einem
Gewasser, bei dem die Mehrzahl an schwimmfé&higen
Elementen des Kunstobjekts am Grund des Gewassers

verankert wurden.

b) Anspruch 1 nennt zudem keine welteren
Verfahrensschritte , insbesondere aber keine
Details des Schritts des Verankerns. Daher fallt
auch das aus D5 implizit offenbarte Verfahren unter

Anspruch 1.

Unter Verweis auf den Wikipedia-Auszug (D6) fihrte der
Beschwerdefihrer zum anderen aus, dass der Fachmann auf
dem Gebiet der Hydrologie unter dem Begriff "flieBendes
Gewdsser" bzw. "FlieBgewdsser" ein Gewasser mit einer
immer in eine Richtung gerichteten Wasserbewegung
verstehe, die dadurch entstehe, dass Wasser aus einem
Einzugsgebiet unter Schwerkrafteinfluss zZu einer
Muindung des Gewassers 1in ein Ubergeordnetes Gewdsser
transportiert werde. Ein Fliessgewdsser sei somit
definitionsgemal durch eine mehr oder weniger starke,
gerichtete Wasserstromung gekennzeichnet. FlieBende
Gewédsser seien z.B. Jje nach ihrer GrdéBe Bache oder

Fliisse, aber nicht Meere oder Seen.

Vor diesem Verstandnis kam der Beschwerdefihrer zum

Schluss, dass das Fort Point Channel Basin in Boston,
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in welchem das Kunstobjekt "SOS (Safety  Orange
Swimmers) " verankert und ausgestellt wurde,
definitionsgemal kein flieBendes Gewdsser im Sinne des
Anspruchs 1 darstelle. Im Gegenteil handele es sich
dabei um einen an seinem Ende geschlossenen Meeresarm,
der Uber keinen Zufluss verfige. Daher wirden in diesem
Gewasser allenfalls unerhebliche wind- und
gezeitenabhdngige oberfladchliche Wasserbewegungen in
variablen Richtungen auftreten. Das Fort Point Channel
Basin sei daher gerade kein Fliessgewdsser, wie es

Anspruch 1 aber zwingend verlange.

Zudem erkannte der Beschwerdefihrer auch kein

Positionieren an in Fliessrichtung festgelegter

Position, da Jja gerade diese Fliessrichtung nicht

erkennbar sei.

Der Beschwerdefiihrer schloss daraus, dass sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag vom
Offenbarungsinhalt des Berichts D5 dadurch
unterscheide, dass das Kunstobjekt auf einem flieBenden
Gewadsser positioniert wird, wobei zumindest eines der
Elemente an in FlieRrichtung festgelegter Position

verankert wird.

Die Frage, ob das Fort Point Channel Basin in Boston
als ein Fliessgewasser angesehen werden kann oder
nicht, ist aus Sicht der Kammer Jjedoch aus folgenden

Grinden unerheblich:

a) Das beanspruchte Verfahren gemall Anspruch 1 erwahnt

das Positionieren im FlieRgewasser nur im Rahmen

einer Zweckbestimmung des Verfahrens ( "zur
Positionierung eines Kunstobjekts auft einem
flieBenden Gewdsser"). Das Verfahren ist daher auch

nicht welter beschrankt als durch die
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diesbeziigliche Eignung. Es wird daher durch Jjedes
andere Positionierungsverfahren eines Kunstobjekts
vorweggenommen, welches inhdrent dazu geeignet ist,
auch zZur Positionierung in bzw. auf einem

FlieRgewasser eingesetzt zu werden.

Im Einklang mit stadndiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammer (vgl. z.B. T1931/14, Punkt 2.2.4
der Grinde) hat eine Zweckbestimmung (hier die
Positionierung eines Objekts in einem flieBenden
Gewdsser) keine Dbeschrankende Wirkung, wenn sich
diese Wirkung zwangslaufig bei der Ausibung der
ibrigen Schritte des beanspruchten Verfahren
ergibt. Ein Verankern eines Objekts fihrt aber
letztlich dimmer =zu einer festgelegten Position
dieses Objekts, so dass Uber das Positionieren des
Objekts hinaus keine weiteren (impliziten) Merkmale

mit der Verankerung verbunden sind.

Die Kammer sieht daher keinen Grund, warum das in
D5 offenbarte Verankern der Elemente des
Kunstobjekts im Fort Point Channel Basin in Boston
nicht geeignet sein sollte, dieses Kunstobjekt auch

auf einem flieBenden Gewadsser zu positionieren.

Eine Verankerung des Kunstobjekts in einem
FlieRgewasser ohne wechselnde Flussrichtung wlrde
auch zwanglaufig immer zu einer in der (einzigen)
FlieBrichtung des Gewadssers festgelegten Position
fihren. Das stromende Wasser richtet die
verankerten Objekte dabei immer "in FlieBrichtung"

aus und halt sie in dieser Position.

Beschwerdefilhrer argumentierte hierzu, dass die

Verankerungsart eines schwimmenden Objekts in einem

flielBenden Gewasser, in welchem per Definition
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erhebliche Strdémungen und Turbolenzen auftreten, nicht
einer Verankerung 1in dem 1im Wesentlichen stehenden
Gewasser des Fort Point Channel Basin gleichzusetzen

sei.

Die Kammer schlieRt sich dieser Einschatzung nicht an,
da das Wasser eines 1im Anspruch 1 nicht naher
definierten flieBenden Gewadssers auch weitestgehend
ruhig und ohne erhebliche Strémungen und/oder
Wasserturbolenzen abflielBen kann. Da Anspruch 1 keine
Angabe hinsichtlich der Starke der Strdémung macht und
im Bereich wvon mit dem offenen Meer 1in Verbindung
stehenden Buchten wie dem Fort Point Channel Basin auch
starke durch Gezeiten oder Wind verursachte
Wasserstrdomungen auftreten kdénnen, die die auf
ruhigeren Bachen und Flissen zu erwartenden Strdmungen
auch weit Ubersteigen kdénnen, sieht die Kammer keinen
Grund, warum die Verankerung am Port Point Channel
Basin in Boston ohne Modifikation nicht auch in einem
nicht ndher definierten Fliegewdsser verwendet werden
kénnte. Ganz im Gegenteil scheint die in D5 verwendete
Verankerung auch grundsatzlich fur FlieRgewasser

geeignet zu sein.

Aus den vorstehend ausgefiihrten Grinden ist das
Verfahren des unabhangigen Anspruchs 1 gemal
Hauptantrag daher von der Entgegenhaltung D5

neuheitsschadlich getroffen.
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Hilfsantrdge 1 und 2

Der unabhangige Anspruch 1 der Hilfsantrdge 1 und 2

enthalt das zusatzliche Merkmal, dass die
schwimmfadhigen Elemente des Kunstobjekts - neben
weiteren Alternativen - "scheibenférmig"” sind.

Der Beschwerdefilhrer vertrat die Auffassung, dass die
Elemente des in D5 offenbarten Kunstobjekts nicht

scheibenfdérmig seien.

Dieser Auffassung ist aus folgenden Grinden nicht =zu

folgen:

Was genau unter "scheibenférmig" im Sinne der
Patentanmeldung zu verstehen ist, wird in den
Anmeldungsunterlagen nicht naher spezifiziert. Die

Figuren 2 bis 5 zeigen lediglich konkrete Beispiele wvon
halbkugelformigen, kugelfdrmigen, dachziegelformigen
sowie stangenfdrmigen Elementen, aber kein

anmeldungsgemales scheibenfdrmiges Element.

Auf Seite 2, Zeile 3 der Beschreibung der Anmeldung
wird zudem ausgefihrt, dass die Elemente des
Kunstobjekts auch mit einem Aufbau versehen sein

konnen.

Vor diesem Hintergrund ist die Kammer der Auffassung,
dass die in den Bildern auf Seiten 4 und 5 des Berichts
D5 gezeigten Elemente des im Port Pont Channel Basin in

Boston aufgestellten Kunstobjekts als scheibenfdrmige

Elemente in der Form eines Schwimmreifens, versehen mit
einem Aufbau 1in der Form eines daran geklammerten
Menschen angesehen werden konnen. Wie aus dem letzten
Bild des Dokuments D5 klar zu erkennen ist, handelt es

sich bei dem stilisiert dargestellten Schwimmreifen um
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keinen Ring mit offenem Innenraum, sondern um ein

scheibenfdrmiges Element mit verbreitertem Rand.

Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 gemal der
Hilfsantrdge 1 und 2 wird daher ebenfalls wvon dem aus

D5 implizit offenbarten Verfahren neuheitsschadlich

vorweggenommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



