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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerde richtet sich gegen die am 27. Marz 2000
zur Post gegebene Ent schei dung der Prif ungsabteil ung,
di e europdi sche Annel dung 97 10 1446.9 (EP-A-0 790 446)
wegen mangel nder erfinderischer Tatigkeit zuruck-

zuwei sen. Al's Stand der Techni k waren fol gende
Druckschriften genannt worden:

GB- A-2 286 020
US-A-4 466 619
US-A-5 217 234
GB- A-2 268 235
US- A-3 746 349.

R 8RB

Di e Pridfungsabteilung war der Auffassung, dal3 der
Cegenstand des Anspruchs 1 in seiner urspriunglich

ei ngerei chten Fassung durch ei ne Konbi nati on der Lehren
der D1 und der D2 nahegel egt werde. Der Annel derin war

di ese Auffassung der Priifungsabteilung in einem Bescheid
vom 25. Marz 1999 mtgeteilt worden. Nachdem die

Annel derin diese Mtteilung mt Schreiben vom 11. Jun
1999 erwidert hatte, erlield die Prifungsabteilung die
Ent schei dung Uber di e Zurickwei sung.

Cegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
11. Mai 2000 unter gleichzeitiger Entrichtung der
Beschwer degebihr Beschwer de ei ngel egt. Di e Beschwer de-
begrindung i st am 23. Juni 2000 ei ngereicht worden. D e
Beschwer def Uhrerin beantragte, die Entschei dung der

Pr uf ungsabt ei | ung auf zuheben und ein Patent auf Basis
der Anspriche 1 bis 8 in der ursprunglich eingereichten
Fassung zu erteilen. Sie machte geltend, dal3 der Erlald
der Zur dckwei sungsent schei dung nach nur ei nmali ger
Mogl i chkeit zur Stellungnahnme der Annel derin einen
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wesent | i chen Verfahrensmangel darstelle und beantragte
aus di esem Gund di e Rickzahl ung der Beschwer degebthr
gemalRR Regel 67 EPU

| n Beantwortung ei nes Zw schenbeschei ds der Kammer genal
Arti kel 12 VOBK beantragte di e Beschwerdefihrerin die
Erteilung eines Patents mt fol genden Unterl agen:

Beschrei bung: Seite 1 eingereicht mt Schreiben vom
11. Juni 1999
Seiten 2, 3 eingereicht mt Schrei ben vom
27. Marz 2001
Seiten 4 bis 9 in der ursprunglichen

Fassung;
Anspr tche: 1 bis 8 in der urspringlichen Fassung;
Zei chnungen: Blatt 1/1 in der urspringlichen Fassung.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

"d eitringdi chtungsanordnung zur Abdi chtung ei nes

roti erenden gegentber einem stationédren Bauteil, mt
weni gst ens ei nem Paar zusanmenw r kender abdi cht ender
Geitringe (4,5), von denen einer drehunbeweglich
gegentber dem stationdren und der andere zur genei nsanen
Drehung mt demrotierenden Bauteil nontierbar ist,
wobei zwi schen demrotierenden Bauteil und dem

dr ehunbewegl i chen Aeitring ein R ngraum (8) definiert

i st, dessen radiale Abnessung zwi schen ei nem Bereich mt
m ni mal er und ei nem unf anglich dazu versetzten Bereich
mt mexi mal er Abnessung divergiert, und mt einer

Ei nrichtung (9, 11;12,13) zum Ei nl al3 ei ner

Pufferfl issigkeit in den R ngraum an oder nahe bei
dessen Bereich mt maximaler radial er Abnessung und zum
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Ausl a3 der Pufferfl tssigkeit aus dem R ngraum an oder
nahe bei dessen Bereich mt mninmaler radialer
Abnmessung, gekennzei chnet durch weni gstens ei ne | &ngs
weni gstens ei nes axialen, zum Ri ngraum (8)
ausgerichteten Bereiches imrotierenden Bauteil (1)

vor gesehene forderw rksame Ausnehrmung (20) zur

Unt erst it zung ei ner Stronmung der Pufferfl issigkeit |&ngs
des Ri ngraunes von der Ein- zur Auslasseinrichtung
(9,11;12,13)."

Di e abhéngi gen Anspriche 2 bis 8 betreffen bevorzugte
Ausf Ghrungsbei spi el e des Gegenstands des Anspruchs 1

Di e Priufungsabteilung hat die Entschei dung Uber die
Zur ickwei sung i mwesentlichen we fol gt begrindet:

Die Merkmal e des Qoerbegriffs des Anspruchs 1 seien aus
D1 bekannt und der Gegenstand des Anspruchs unterschei de
sich somt davon durch di e kennzei chnenden Merknal e.
Durch di ese unterschiedlichen Merknmal e werde die

obj ektive Aufgabe gel 6st, eine verbesserte Stronung der
Pufferfl issigkeit und damt eine verbesserte Kuihl- und
Schm erwi rkung zu schaffen. Aus D2 seien die unter-

schi edli chen Merkmal e zur LOsung der gl ei chen Auf gabe
bekannt und es sei daher fir den Fachmann nahel i egend,
di ese Merknmale in die Anordnung genmald D1 auf zunehnen.

| nsbesondere sei en di e MaBnahnmen gemalR D2 zur

| nduzi erung einer Strémung in der Anordnung genmald D1
anwendbar, ohne dabei ansonsten etwas &ndern zu missen.

Hi nsichtlich des Verfahrens liege es genmal3 T 201/98 im
Er messen der Prafungsabteil ung, eine Patentannel dung
auch nach ei nem ei nzi gen Prufungsbescheid

zur ickzuwei sen. Di e Aktenl age entspreche ei nem
Sonderfall im Sinne der Richtlinien CGVI, 4.3.
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VI . Die Annel derin hat i mwesentlichen argunmentiert, dal3 die
ver schi edenen aus D1 und D2 bekannten Mal3nhahnmen zur
| nduzi erung einer Stroénmung als gleichwertige
Al ternativen anzusehen sind, die der Fachmann ni cht
kombi ni eren wirde. Die Merknmal e des Cberbegriffs seien
aus D1 bekannt. Hi ervon ausgehend bestehe die durch die
kennzei chnenden Merkmal e gel 6ste Aufgabe darin, eine
ver besserte Kihl- und Schm erw rkung zu erzielen, indem
Ver st opf ungen des exzentrischen R ngrauns durch aus der
Pufferfl issi gkeit ausgeschi edene Gase verm eden werden.
Das Probl em des Ausschei dens der Gase sei in D2 nicht
er wahnt .

Der Erlall der Entschei dung uber di e Zuruckwei sung nach
nur einmaliger Myglichkeit der Stellungnahnme der

Annel derin sei weder sachgerecht noch eine

ver f ahr ensékononm sche Behandl ung der Sache. Das

I nteresse des Antes an einer zugi gen Erledi gung des

Pr af ungsver f ahrens konne nicht dazu fuhren, dal3 di eses
ohne ausrei chende Ausei nandersetzung mt dem Annel der
abgekir zt werde.

Ent schei dungsgr tinde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. D e Beschrei bungsseiten 2, 3 wurden |ediglich
redakti onel |l geandert, weshalb sich eine Prifung der
Anderungen imLichte des Artikels 123 (2) EPU eribrigt.
Weil die Neuheit des Cegenstands des Anspruchs 1 nicht
in Frage steht, ist lediglich die erfinderische
Tatigkeit zu prufen.

3. Di e Prifungsabteilung stimt mt der Beschwerdefihrerin

2105.D Y A
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dahi ngehend Uberein, dall der nachstliegende Stand der
Techni k aus D1 bekannt ist, die alle Merkmal e des

(ber begriffs des geltenden Anspruchs 1 offenbart. Aus D1
ist eine Aeitringdi chtungsanordnung zur Abdi chtung

ei nes rotierenden Bauteils 2 gegentber einem stationéren
Bauteil 3 bekannt. Es ist wenigstens ein Paar
zusanmenwi r kender abdi chtender G eitringe 7, 17

vor gesehen, von denen einer (7) drehunbeweglich
gegenuber dem stationdren und der andere (17) zur

genei nsanen Drehung mt demrotierenden Baut ei

nmonti erbar ist. Zw schen demrotierenden Bauteil und dem
dr ehunbeweglichen Qeitring 7 ist ein Ringraumdefiniert
(Seite 6, Zeilen 1, 2), dessen radi al e Abnmessung

zwWi schen einem Bereich mt mnimaler und ei nem
unfanglich dazu versetzten Bereich mt maximal er
Abnmessung divergiert (Seite 6, |letzter Absatz, Figur 5).
Die Gestaltung der Qoerfl &che des rotierenden Bauteils 2
i nnerhal b des Ringrauns wird nicht erwdhnt. Die
Anordnung wei st ferner eine Einrichtung 43, 44 zum

Einl all einer Pufferflissigkeit in den Ri ngraum nahe bei
dessen Bereich mt maxi mal er radial er Abnmessung und zum
Ausl a3 der Pufferfl Gssigkeit aus dem R ngraum nahe bei
dessen Bereich mt mnimaler radial er Abnmessung

(Figur 3). Der Durchfluf® der Pufferfltssigkeit ha&ngt vom
Exzentrizitatsvolunmen ab (Seite 3, Zeilen 1, 2).

D2 betrifft eine deitringdi chtungsanordnung zur

Abdi chtung eines rotierenden Bauteils 12 gegenliber einem
stationaren Bauteil 11, die sich vom Gegenstand des

(ber begriffs des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, dal
der sich zw schen dem dr ehunbewegl i chen G eitring und
dem rotierenden Bauteil befindende R ngraum 56 zu

| et zt erem konzentri sch angeordnet ist. Langs eines
axi al en, zum Ri ngraum ausgeri chteten Bereiches im

roti erenden Bauteil vorgesehene forderw rksanme
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Ausnehmungen 66 di enen dazu, die Pufferfl dssigkeit durch
den Ringraum und teil weise auch durch ei nen externen

War net auscher zu punpen (Spalte 5, Zeilen 46 bis 57;
Spalte 6, Zeilen 1 bis 7). Die durch die Anordnung der
Ausnehnmungen i minnerhal b des eng benessenen R ngrauns
gel 6ste Aufgabe ist es, die zur ausreichenden Kihl ung
und Schm erung notwendi ge Menge an Pufferfl Gssigkeit bei
kl ei neren &ufReren Abnessungen und ohne eine Hil fspunpe
zu erreichen (Spalte 2, Zeilen 13 bis 32).

4.1 Der Ringraum 56 genal3 D2 i st eng benessen, um ei ne
effiziente FOorderung bei m nimal en duleren Abnmessungen
zu gewdhrleisten (Spalte 6, Zeilen 20 bis 28; Spalte 7,
Zeile 28 "narrow'). Eine ahnlich enge Gestal tung des
Ri ngrauns ist gemald D1 | ediglich in dem Bereich zw schen
dem Ausl a3 44 und dem Einl aR 43 (in Drehrichtung
betrachtet) vorhanden, wo zwar eine gew sse Menge
Pufferfl issigkeit durchstront (Seite 2, letzter Absatz)
aber entgegen der Hauptrichtung vom Ei nl all zum Ausl al3.
D2 enthalt keinen H nweis auf die Funktion der
Ausnehnmungen bei einer grofleren Abmessung zw schen den
roti erenden und stationdren Bauteilen. Nach Auffassung
der Kammer wird der Fachmann durch D2 nicht angeregt
oder veranl a3t, Ausnehmungen i mrotierenden Bauteil von
D1 anzuordnen, weil die bedingt durch die den Durchflul
besti mrende Exzentri zitéat grolere Abnmessung des
Ri ngrauns in dem Bereich, wo ei ne Verbesserung der
Dur chstrdnmung vom Ei nl a3 zum Ausl a3 erwiinscht ist, dem
bewul3t eng benessenen R ngraum gemald D2 w derspricht.
Weiterhin stellt die Kammer fest, dall gemald der Lehre
von D2 di e Ausnehnungen kei ne Verbesserung der
Dur chstroénmung errei chen, sondern dafll sie allein eine
ausr ei chende Durchstroémung sicherstellen. D e Kamrer
teilt daher die von der Beschwerdefthrerin vertretene
Auf f assung, dall der Fachmann di e verschi edenen L6sungen

2105.D Y A
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der Exzentrizitat gemal3 D1 und der Ausnehmungen gemal3 D2
als Alternativen ansi eht und ni cht konbi ni eren wir de.

Di e Prifungsabteilung und di e Beschwerdef Ghrerin
vertreten unterschi edliche Meinungen hinsichtlich der
durch den Gegenstand des Anspruchs 1 gel 6sten Auf gabe.
Die Kanmer stellt jedoch fest, dall in D2 selbst die von
der Prifungsabteilung breiter gefalite Aufgabe einer

Ver besserung der Durchstronmung ni cht erwdhnt wird, da
di e Ausnehnungen das einzige Fordermttel bilden. D e
ver schi edenen Auffassungen der Prifungsabteil ung und der
Beschwer def Ghrerin hinsichtlich der durch den Gegenstand
des Anspruchs 1 gel 6ste Aufgabe brauchen daher nicht

wei ter behandelt zu werden

Der Cegenstand des geltenden Anspruchs 1 wird aus obigen
G inden gegenuber D1 und D2 nicht als naheliegend
angesehen.

D5 of fenbart zwar ebenfalls santliche Merkmal e des
oerbegriffs des geltenden Anspruchs 1. Ei ne Konbination
der D5 und D2 ist jedoch aus den gl eichen G unden, wWe
sie fur D1 und D2 gelten, nicht naheliegend.

Aus D3 sind ebenfalls die kennzei chnenden Merkmnal e bei

ei ner konzentri schen Anordnung von rotierenden und

dr ehunbewegl i chen Bauteil en bekannt. Genmal3 di eser Lehre
ist ein imsich dazw schen befi ndenden Ri ngraum
angeordneter Flansch wesentlich (Spalte 3, Zeilen 1-13),
auf grund dessen die mt der exzentrischen Anordnung
gemald D1 ver bundene m ni mal e Abnessung ni cht erreicht
wer den kann. Der Flansch ist somit mt der exzentrischen
Anor dnung genmal3 D1 oder D5 nicht konpatibel. D4 ist

weni ger rel evant.
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D e Kammer konmt daher zum Schl uf3, dall der Gegenstand
des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht. Weil di e abhéngi gen Anspriche 2 bis 8 alle
Mer kmal e des Anspruchs 1 enthal ten, beruht der
Cegenstand di eser Anspriche ebenfalls auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekanmern
des EPA liegt es imErnessen einer Prifungsabteil ung,

ei ne Annel dung unm ttel bar nach der ersten Stell ungnahne
des Annel ders zuritckzuwei sen, unter der Voraussetzung,
dalR di e Entschei dung sich nur auf G inde und

Bewei smttel stidtzt, zu denen der Annel der sich &ul3ern
konnte (siehe u. a. T 161/82, ABI. EPA 1984, 551;

T 162/82, ABI. EPA 1987, 533; T 300/89, ABI. EPA 1991,
480). Dal3 di e Priafungsabteilung der Auffassung war, dald
der Cegenstand des gel tenden Anspruchs 1 durch eine
Konmbi nati on der D1 und der D2 nahegel egt werde, wurde
dem Annel der i m Bescheid vom 25. Marz 1999 unter Angabe
der G unde mtgeteilt. In Erwi derung darauf hat der
Annel der zwar dagegen argunentiert, aber die

Pat ent anspriche unverandert aufrechterhalten. Die

Pr Gf ungsabt ei | ung war auch unter Berucksichtigung der im
Antwortschrei ben vom 11. Juni 1999 enthal t enen

Ausf ihrungen des Annel ders der Uberzeugung, daB die im
ersten Bescheid geltend gemachten Ei nwande i nmer noch
galten und der Erteilung eines Patents entgegenstanden.
Es lag in i hrem Ernessen, eine Entscheidung unmttel bar
zu erlassen. Die Kammer erkennt imvorliegenden Fal

kei nen M RBbrauch des Ernessens, und sieht somt keinen
Ver f ahrensfehl er. Der Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebihr i st daher abzul ehnen.

Ent schei dungsf or nel

2105.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben
2. Die Sache wird an die erste Instanz mt der Anordnung
zurickverw esen, ein Patent auf der Basis fol gender
Unterl agen zu erteilen:
Beschr ei bung: Seite 1 eingereicht mt Schreiben vom
11. Juni 1999;
Seiten 2, 3 eingereicht mt Schreiben vom
27. Marz 2001;
Seiten 4 bis 9 in der urspringlichen
Fassung;
Anspr tche: 1 bis 8 in der urspringlichen Fassung;
Zei chnungen: Blatt 1/1 in der urspringlichen Fassung.
3. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebthr wird
zur ickgew esen
Der Ceschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
S. Fabi ani F. Gunbel
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