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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung des Europaischen
Patentamts, die am 20. Marz 2023 zur Post gegeben wurde
und mit der die europaische Patentanmeldung Nr.
17717144.4 aufgrund des Artikels 97 (2) EPU

zurickgewiesen worden ist.

Die Prifungsabteilung hat in ihrer im schriftlichen
Verfahren getroffenen Entscheidung entschieden, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 des einzigen
vorliegenden Antrags, vorgelegt mit Telefax wvom

8. Dezember 2020 (das in der Entscheidung angegebene
Datum 10-12-2020 entspricht dem Eingangsdatum der
rsconfirmation copy"“, siehe auch Punkt 9 der
Entscheidung der Prifungsabteilung), nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Dazu hat sie festgestellt, dass das Dokument D1

(GB 168 834 A) den nachsten Stand der Technik darstellt
und dass die Unterschiedsmerkmale (siehe unten, Punkt
1.3) entweder dem Fachmann nahegelegt sind oder sich
aus D3 (DE 199 58 783 Al) ergeben.

Die Prifungsabteilung hat vor Erlass der angefochtenen
Entscheidung ihre Auffassung in zwei Bescheiden
kundgetan. In dem Bescheid vom 27. November 2019
diskutierte sie zunadchst einen von der Anmelderin am
20. August 2019 vorgelegten Anspruchssatz. Anspruch 1
wurde im Vergleich zur urspriinglichen Anmeldung wie

folgt erganzt:

wobei die erste elektrische Maschine (4) im

Volllastbetrieb an die Antriebswelle (2)
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angekoppelt und die zweite elektrische Maschine (5)
von derselben abgekoppelt ist und im
Teillastbetrieb die zweite elektrische Maschine (5)
an die Antriebswelle (2) angekoppelt und die erste
elektrische Maschine (4) von derselben abgekoppel

[sic!] ist,

und stellte fest, dass die vorliegende Anmeldung und D1
auf dem gleichen Konzept beruhen, nédmlich zwei Motoren
zur Verfigung zu stellen. Wahrend D1 drei Fahrmodi
habe, weise die vorliegende Anmeldung jedoch nur zwei
Fahrmodi auf, woraus sich der technische Nachteil
ergebe, dass der starkere Motor grober gewahlt werden
miisse. Diese Verschlechterung konne nicht als
erfinderisch angesehen werden.

Weiterhin stellte die Prifungsabteilung fest, dass D1
eine Langsamfahrt offenbare, die gleichzusetzen sei mit

der beanspruchten Schleichfahrt und/oder Tauchfahrt.

In ihrer Bescheidserwiderung (20. Marz 2020) stellte
die Anmelderin heraus, dass ein
Unterseebootantriebssystem mit gekoppelten oder
koppelbaren Antriebswellen und einer zweiten Maschine
fir Schleichfahrt nicht aus dem Stand der Technik
bekannt sei.

Auf dass Argument der Prifungsabteilung (drei vs. zweil

Fahrmodi) wurde nicht eingegangen.

Mit dem darauf folgenden Bescheid (7. Mai 2020) legte
die Prifungsabteilung dar, dass der Unterschied
zwischen der Anmeldung und D1 darin bestehe, dass die
erste Maschine auf Volllastbetrieb ausgelegt sei, und
dass dies keinen technischen Vorteil aufweise, wie
bereits beschieden.

Weiterhin stellt die Prifungsabteilung fest, dass die

in D1 fir die Langsamfahrt vorgesehene, zweite Maschine
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auch fur eine Schleichfahrt und/oder Tauchfahrt

geeignet sei.

Ebenfalls wurde aufgezédhlt, welche Dokumente (D4, D3) -
unter Angabe der jeweiligen Textstellen - Merkmale der
abhdngigen Anspriiche offenbarten, ohne dies im Detail
darzulegen; z.B. D3, Spalte 3, Zeilen 38-44 fir
Anspruch 15.

Mit dem Telefax vom 8. Dezember 2020 reichte die
Anmelderin den geanderten, der Entscheidung zugrunde
liegenden Antrag ein und weist im Anschreiben darauf
hin, dass in Anspruch 1 die Merkmale des bisherigen
Anspruchs 15 mit aufgenommen worden seien und
zusatzlich, dass durch die Steuerung eine
"automatisierte Herstellung der jeweils gewlnschten
Betriebskonfiguration und die Uberwachung

betriebsrelevanter Parameter ermdglicht werden".

Der Zeitraum von Uber zwei Jahren zwischen der letzten
Eingabe der Anmelderin und der Entscheidung vergeht mit

Aspekten zur Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung.

Der Gegenstand des der angefochtenen Entscheidung

zugrunde liegenden Anspruchs 1 lautet wie folgt:

Unterseebootantriebssystem (1) eines Unterseeboots,

mit einer Antriebswelle (2),

mit einem an die Antriebswelle (2) gekoppelten oder

koppelbaren Antriebspropeller (3), und

mit einer elektrischen Maschine (4, 5) zum Antreiben
der Antriebswelle (2),

dadurch gekennzeichnet, dass
ein mindestens eine erste elektrische Maschine (4)

aufweisender Hauptantrieb auf einen Volllastbetrieb
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ausgelegt und an die Antriebswelle (2) antriebsseitig
gekoppelt oder koppelbar ist,

ein mindestens eine zweite elektrische Maschine (5)
aufweisender Zusatzantrieb auf einen Teillastbetrieb
fiir eine Schleichfahrt und/oder Tauchfahrt des
Unterseeboots ausgelegt und ebenfalls an die
Antriebswelle (2) antriebsseitig gekoppelt oder
koppelbar ist,

wobei die erste elektrische Maschine (4) im
Volllastbetrieb an die Antriebswelle (2) angekoppelt
und die zweite elektrische Maschine (5) von derselben

abgekoppelt ist und

im Teillastbetrieb die zweite elektrische Maschine (5)
an die Antriebswelle (2) angekoppelt und die erste

elektrische Maschine (4) von derselben abgekoppelt ist,

wobeil eine Steuerung Kupplungen und elektrische
Maschinen automatisiert ansteuert, um im Vollastbetrieb
die oder jede erste elektrische Maschine (4) und im
Teillastbetrieb die oder jede zweite elektrische
Maschine (5) als Antriebsquelle automatisch zu nutzen
und

wodurch die automatisierte Herstellung der jeweils
gewlinschten Betriebskonfiguration und die Uberwachung

betriebsrelevanter Parameter ermdglicht werden.

Die Beschwerdefihrerin beantragt mit der Beschwerde ein
Patent auf der Basis der urspringlich eingereichten
Unterlagen zu erteilen, hilfsweise im Umfang des ersten
oder zweiten Hilfsantrags, vorgelegt mit der
Beschwerdebegrindung. Der erste Hilfsantrag entspricht
dem erstmals am 20. August 2019 im Prifungsverfahren

vorgelegten Antrag.
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Die Beschwerdefiihrerin tragt im wesentlichen folgende

Argumente vor:

Die Prifungsabteilung habe die Argumente der Anmelderin
nicht richtig berilicksichtigt. Die Meinung der
Prifungsabteilung zu den Begriffen "gekoppelt" und
"abgekoppelt" sei das erste Mal in der Entscheidung
kundgetan worden (Punkt 17.6). Auch das letzte Merkmal
des der Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchs 1 sei
erstmals in der schriftlichen Entscheidung diskutiert
worden (Punkt 17.4).

Insbesondere aber konne ein einfaches Abschalten eines
Motors nicht als eine Abkopplung im Sinne der Erfindung
betrachtet werden, da der Anspruch deutlich mache, dass
"an die Antriebswelle angekoppelt" werde und sich

daraus eine mechanische Kopplung ergebe.

Des weiteren kénne der D1 keine Schleichfahrt entnommen
werden. Eine Schleichfahrt gehe iiber eine Langsamfahrt
hinaus, da hier die Gerdusche auf ein Minimum zu
reduzieren seien. Dies ginge auch eindeutig aus der
Beschreibung der Anmeldung hervor (z.B. Seite 8, Zeile
19-21, Seite 9, erster Absatz).

Auch daher sei der bei der Schleichfahrt nicht

verwendete Volllastmotor abzukoppeln.

Die Beschwerdefiihrerin nahm mit Schreiben wvom
9. September 2024 ihren Antrag auf mindliche
Verhandlung zuriick und beantragte die Zurilckverweisung

der Sache an die Prifungsabteilung.
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Entscheidungsgrunde

1. Die Entscheidung der Prifungsabteilung weist einen
wesentlichen Verfahrensmangel auf.
Wie im folgenden dargelegt, ist durch die Entscheidung
der Einspruchsabteilung in mehreren
entscheidungsrelevanten Punkten das rechtliche Gehor

der Anmelderin/Beschwerdefihrerin verletzt worden.

1.1 GemaB Artikel 113 (1) EPU diurfen Entscheidungen des
Europédischen Patentamts nur auf Grinde gestiitzt werden,

zu denen die Beteiligten sich auRern konnten.

1.2 Die Prifungsabteilung hat in ihrer Entscheidung einen
Anspruchssatz (den vom 8. Dezember 2020) zugrunde
gelegt und die Entscheidungsgriinde der Anmelderin erst

in der Entscheidung zur Kenntnis gegeben.

Im Einzelnen:

1.3 Die Priifungsabteilung hat die folgenden Unterschiede
zwischen D1 und dem der Entscheidung zugrunde liegenden

Anspruch 1 identifiziert, wvgl. Entscheidung 17.2:

- die erste elektrische Maschine auf einen

Volllastbetrieb ausgelegt ist und

die erste elektrische Maschine im Volllastbetrieb
an die Antriebswelle angekoppelt und die zweite
elektrische Maschine von derselben abgekoppelt ist
und im Teillastbetrieb die zweite elektrische
Maschine an die Antriebswelle angekoppelt und die
erste elektrische Maschine von derselben
abgekoppelt ist

(in der Entscheidung Unterschied 1 genannt),
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und

- eine Steuerung Kupplungen und elektrische Maschinen
automatisiert ansteuert, um im Volllastbetrieb die
oder jede erste elektrische Maschine und im
Teillastbetrieb die oder jede zweite elektrische
Maschine als Antriebsquelle automatisch zu nutzen
und wodurch
die automatisierte Herstellung der jeweils
gewlinschten Betriebskonfiguration und die
Uberwachung betriebsrelevanter Parameter ermdglicht
werden

(in der Entscheidung Unterschied 2 genannt).

Die Anmelderin reichte am 20. August 2019 einen
Anspruchssatz ein, der mit Bescheiden vom 27. November
2019 und 7. Mai 2020 beanstandet wurde. Anspruch 1
dieses Anspruchssatzes enthielt bereits das
Unterschiedsmerkmal 1, aber nicht das

Unterschiedsmerkmal 2.

Erst der Anspruchssatz vom 8. Dezember 2020,
eingereicht nach den beiden Bescheiden der
Prifungsabteilung, enthalt das Unterschiedsmerkmal 2.
Dieses setzt sich - auch ausweislich des Schreibens der
Anmelderin - zusammen aus dem Anspruch 15 und
zusatzlich dem Merkmal, das definiert, dass durch die

Steuerung

die automatisierte Herstellung der jeweils
gewlinschten Betriebskonfiguration und die
Uberwachung betriebsrelevanter Parameter ermdglicht

werden.

Insofern ist die Feststellung der Prifungsabteilung

unter Punkt 16 (Entscheidungsreife) falsch, dass der
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mit Schreiben vom 8. Dezember 2020 vorgelegte Anspruch
1 eine Kombination aus den - bereits verbeschiedenen -

Ansprichen 1 und 15 ist.

Zum Merkmal der an- bzw. abgekoppelten Maschinen
(zweiter Teil des Unterschiedsmerkmals 1) &uBern sich

beide Bescheide nicht.

Der Bescheid vom 7. Mai 2020 stellt lediglich fest,
dass der Unterschied darin bestehe, dass die erste

Maschine auf einen Volllastbetrieb ausgelegt sei.

Erst in der Entscheidung konnte die Anmelderin
erfahren, dass die Prifungsabteilung unter der
beanspruchten An- und Abkopplung nicht nur eine
mechanische, sondern auch eine elektrische Kopplung
versteht und dies mit dem Ubertragenen bzw. nicht

Ubertragenen Antriebsdrehmoment begrindet.

Damit ist - wie von der Beschwerdefiihrerin in der
Beschwerdebegrindung vorgetragen - die Entscheidung auf
einen Grund gestiitzt, zu dem sich die Anmelderin/

Beschwerdefihrerin nicht hat &dubern konnen.

Diesen Punkt hat auch die Beschwerdefihrerin in der

Beschwerdebegrindung moniert.

Auch zum zweiten Unterschiedsmerkmal werden Grinde

erstmals in der Entscheidung vorgebracht.

Die Einspruchsabteilung hat zwar im Bescheid vom 7. Mai
2020 den Merkmalen des abhangigen Anspruchs 15
abgesprochen, eine erfinderische Tatigkeit begrinden zu
konnen, hat dies aber nicht ausreichend begriindet.

Im Bescheid heiRlt es lapidar:

»D3, Spalte 3, Zeilen 38-44, fir Anspruch 15".
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Die Kammer kann nicht erkennen, wie die wvon der
Prifungsabteilung genannte Passage iUberhaupt geeignet
ist, die Merkmale des Anspruchs 15 in Bezug auf
erfinderische Tatigkeit zu diskutieren. Sollte dies der
Fall sein, hédtte dies einer Erlauterung bedurft.

D3, Spalte 3, Zeilen 38 - 44 lautet:

“Bei dem Ausfiihrungsbeispiel gemdaB Fig. 2 sind die
Leistungselektronik sowie Kihlpumpen und
elektronische Einheiten wie Drehzahl und
Uberwachungsrechner in einem auf den Antriebsmotor
aufgesetzten Gehaduse 28 untergebracht, wahrend auf
den Antriebsmotor groBerer Leistung die
Kihleinrichtung 18 aufgesetzt ist, die im
wesentlichen aus einem Gebldse und einem Luft/

Wasser—-Rickkihler besteht."“

Und Anspruch 15 (Anspruchssatz vom 20. August 2019)

definiert, dass

eine Steuerung Kupplungen und elektrische Maschinen
automatisiert ansteuert, um im Volllastbetrieb die
oder jede erste elektrische Maschine (4) und im
Teillastbetrieb die oder jede zweite elektrische
Maschine (5) als Antriebsquelle automatisch zu

nutzen.

Es scheint, als habe die Priufungsabteilung hier den
"Uberwachungsrechner" in D3 mit der "Steuerung" des
Anspruchs 15 gleichgesetzt (Entscheidung, Punkt 17.4),
ohne zu betrachten, was im jeweiligen Fall Uberwacht

bzw. gesteuert werden soll.

In der Entscheidung aber argumentiert die

Priifungsabteilung zu den Merkmalen des Anspruchs 15
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nicht mit D3 sondern mit dem allgemeinen Fachwissen,
dass eine solche Automatisierung hinlé&nglich bekannt

ist.

Auch dieser Grund ist erstmals in der Entscheidung

genannt.

Letztlich wurde auch das letzte Merkmal des Anspruchs 1
vom 8. Dezember 2020 (2. Teilmerkmal von Unterschied 2,
siehe oben, Punkt 1.4) das erste Mal in der
Entscheidung verbeschieden (Entscheidung, Punkt 17.4).
Dieses Merkmal war zuvor in keinem Anspruch eines

Anspruchssatzes vorhanden.

Zu diesem Grund konnte sich die Anmelderin ebenfalls
nicht duBern - wie zu Recht von der Anmelderin/
Beschwerdefiithrerin in der Beschwerdebegriindung

beanstandet (Seite 3, Punkt 5, erster Absatz).

Insofern kann hier auch dahinstehen, ob der
Mitwirkungspflicht der Anmelderin geniige getan wurde,
die weder in ihrem Schreiben vom 8. Dezember 2020 die
Argumente der Prifungsabteilung gegen Anspruch 15
anspricht, noch darlegt, worin die Besonderheit der
Kopplungen besteht und warum die den Antragen jeweils
neu hinzugefigten Merkmale nun eine erfinderische

Tatigkeit begriinden konnen.

Somit ist festzustellen, dass eine Verletzung des

rechtlichen Gehors der Anmelderin vorliegt.

Die Kammer sieht hier einen unmittelbaren Zusammenhang
zwischen der Verletzung des rechtlichen Gehors und der
Einlegung der Beschwerde. Damit ist nach Regel 103 (1)a)
EPU die Beschwerdegebithr in voller Hohe zuriickzuzahlen,

da nach gefestigter Rechtsprechung der
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Beschwerdekammern die Riickzahlung immer dann der
Billigkeit entspricht, wenn es einen Kausalitats-
zusammenhang zwischen dem wesentlichen Verfahrensmangel

und der Einlegung der Beschwerde gibt.

Die Tatsache, dass mit der Beschwerdefiihrerin nicht
abschlieBend diskutiert wurde, inwiefern insbesondere
das Unterscheidungsmerkmal 1 in seiner Gesamtheit zur
erfinderischen Tatigkeit beitragt, begrindet die
geforderte Kausalitat zwischen einem Verfahrensfehler

und dem Einlegen der Beschwerde.

Ware die Sichtweise der Priufungsabteilung zum
Anspruch 1 vom 8. Dezember 2020 in einem Bescheid,
einem Interview oder einer mindlichen Verhandlung
sorgfaltig dargelegt worden, hatte die
Beschwerdefithrerin die Gelegenheit zu einer

Stellungnahme gehabt.

Somit ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die
Beschwerdegebliihr zuriickzuerstatten und die
Angelegenheit zur Fortsetzung des Prifungsverfahrens an

die Prifungsabteilung zuriickzuverweisen.

Unabhédngig vom festgestellten wesentlichen
Verfahrensfehler ist die Kammer auch der Auffassung,
dass die Sichtweise der Priifungsabteilung auf den
Inhalt von D1 und dessen Bedeutung fur das

Unterschiedsmerkmal 1 nicht korrekt ist:

Selbst wenn eine elektrische Kopplung - wie von der
Priifungsabteilung behauptet - unter den Wortlaut des
Anspruch 1 fallen wiirde, so definiert besagtes
Unterschiedsmerkmal (2. Teil), dass die "erste
elektrische Maschine im Vollastbetrieb an die

Antriebswelle angekoppelt ist und die zweite



- 12 - T 1124/23

elektrische Maschine von derselben abgekoppelt ist".

Dies aber ist in D1 fraglos nicht der Fall, wonach
beide Aggregate im Vollastbetrieb angekoppelt sind (D1,
Seite 2, Zeilen 104 bis 113, siehe auch den Bescheid
der Prifungsabteilung vom 27. November 2019, Punkt 2).
In D1 sind beim Volllastbetrieb beide Maschinen
angekoppelt, in der strittigen Erfindung nur eine

einzige.

Dasselbe gilt aber auch fiir den Teillastbetrieb, wonach
gemal D1 entweder der schwachere oder der starkere
Motor alleine eingesetzt wird (dito, auch D1, Seite 2,
Zeilen 104 bis 113). Die strittige Erfindung sieht hier
vor, dass immer nur der schwachere Antrieb alleine

angekoppelt ist.

Somit liegt fir die Erfindung eine vdllig andere
Situation vor wie in Dl1. Es ist derzeit nicht
erkennbar, ob und ggf. wie die Argumentation der

Prifungsabteilung diesem Sachverhalt Rechnung tréagt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

- Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Die
Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.

- Die Beschwerdegebihr wird in voller Hohe

zurickerstattet.
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