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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerdefihrerin ist Inhaberin des europai schen
Patents Nr. 0 727 016 (Annel denumer: 94 931 553.5).

1. Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) |egte gegen das
erteilte Patent Einspruch ein und statzte ihren
Ei nspruch auf fehl ende Patentfahi gkeit gemal
Artikel 100 a) EPU

Sie berief sich dabei insbesondere auf

DO: WO A- 90/ 02066

D1: EP-A-0 604 713 (Stand der Techni k nach
Artikel 54 (3) EPU)

D2: WO A- 92/ 11520.

1. Mt am25. Juli 2001 zur Post gegebener Entschei dung
wur de das europai sche Patent wegen fehl ender
erfinderischer Tatigkeit seines Gegenstandes im Hi nblick
auf D2 wi derruf en.

| V. Cegen di ese Entscheidung | egte di e Beschwerdef ihrerin
(Pat enti nhaberin) am 22. Septenber 2001 unter
gl ei chzei tiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebihr
Beschwer de ein.

Di e Beschwer debegr indung wurde am 4. Dezenber 2001
ei ngerei cht.

V. Es wurde am 1. Juli 2003 vor der Kamrer nmindlich
ver handel t.
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Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Pat ents auf der G undl age des am 21. Mai 2003 als

Haupt antrag ei ngegangenen Patentanspruchs 1, hilfsweise
auf der G undl age des in der mindlichen Verhandlung als
H | fsantrag | Uberreichten Patentanspruchs 1 oder des am
21. Mai 2003 als Hilfsantrag Il ei ngegangenen

Pat ent anspruchs 1.

Pat ent anspruch 1 gemal3 Hauptantrag | autet:

"1. Verfahren zur Funktionsprifung ei nes hydraul i schen
Aggregats (1) far inkonpressible Hydraulikfl Gssigkeit,
mt einer von einem Exzenter (9) angetriebenen

Kol benpunpe (2), mt je einemin einen Arbeitsraum

(10, 11) mindenden Saug- und Druckventil (12—5) und mt
wei teren hydraul i schen Funktionsei nheiten (7-15),
dadurch gekennzei chnet, dal3 di e Kol benpunpe (2) mt den
hydr aul i schen Funktionsei nheiten (7-15) zu ei nem

konpl etten Aggregat (1) zusammengefigt wi rd, bevor die
Funkt i onsprifung des konpletten Aggregates (1) mttels
ei nes konpressi bl en Mediuns erfol gt, umeine
anschl i eBende Vakuunbef il | ung der Kol benpunpe (2) ohne
vor heri gen Fl Ussi gkei tsabzug durchzuf thren. ™

Pat ent anspruch 1 gemél3 Hilfsantrag | |autet:

"1. Verfahren zur Funktionsprifung ei nes hydraul i schen
Aggregats (1) far inkonpressible Hydraulikfl Ussigkeit,
mt einer von einem Exzenter (9) angetriebenen

Kol benpunmpe (2), mt je einemin einen Arbeitsraum

(10, 11) mindenden Saug- und Druckventil (12-15) und mt
wei teren hydraul i schen Funktionsei nheiten (7-15),
dadurch gekennzei chnet, dal3 di e Kol benpunpe (2) mt den
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hydr aul i schen Funktionsei nheiten (7-15) zu ei nem

konmpl etten Aggregat (1) zusammengefigt w rd, dass beim
Zusamenbau des Aggregats (1) ein Aeitmttel

ei ngebracht wird, wobei die Funktionsprifung des

kompl etten Aggregats (1) mttels eines konpressiblen
Medi ums erfol gt, indem die Kol benpunpe (2) des Aggregats
(1) in Betrieb gesetzt wird, und die sich imBetrieb an
dem bzw. den Druckm ttel ei ngangen (16, 17) und/ oder
Druckm ttel ausgangen (18,19) einstellenden Dricke
genessen werden. "

Pat ent anspruch 1 gemalR Hilfsantrag Il |autet:

"1. Verfahren zur Funktionsprifung ei nes hydraul i schen
Aggregats (1) far inkonpressible Hydraulikfl tssigkeit,
mt einer von einem Exzenter (9) angetriebenen

Kol benpunpe (2), mt je einemin einen Arbeitsraum

(10, 11) mindenden Saug- und Druckventil (12-15) und mt
wei t eren hydraul i schen Funktionsei nheiten (7-15),
dadurch gekennzei chnet, dal3 di e Kol benpunpe (2) mt den
hydr aul i schen Funktionsei nheiten (7-15) zu ei nem

konmpl etten Aggregat (1) zusammengefigt w rd, dass beim
Zusamenbau des Aggregates (1) Geitmttel eingebracht
wi rd, wobei die Funktionsprifung des konpletten
Aggregats (1) mttels eines konpressiblen Mediunms

erfol gt, indemdie Kol benpunpe (2) des Aggregates (1)
mt verglichen zur Nennl ei stung gro6Rerer oder Kkl einerer
Leistung in Betrieb gesetzt wird, und die sich im
Betrieb an dem bzw. den Druckm ttel ei ngdngen (16, 17)
und/ oder Druckm ttel ausgangen (18,19) einstellenden

Dr iicke genessen werden.”
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Begr indung i hrer Antré&age fuhrte die

Beschwer def threrin (Patentinhaberin) imwesentlichen

f ol gendes aus:

i)

Pat ent anspruch 1 gendl} Haupt antrag:

| m Qoerbegriff des Patentanspruchs 1 sei
prazisiert, dal die Kol benpunpe mt je einemin
ei nen Arbeitsraum nindenden Saug- und Druckventi |
von ei nem Exzenter angetrieben werde. Die &ltere
eur opai sche Annel dung D1 of f enbare kei ne von

ei nem Exzent er angetri ebene Kol benpunpe,
geschwei ge denn ei ne Kol benpunpe, in deren
Arbeitsraumje ein Saugventil sowi e ein
Druckventi| mindeten. Schon aus di esem Grund sei
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegeniber

di esem St and der Technik nach Artikel 54 (3) EPU

neu.

Ausgehend von DO al s nachstliegendem Stand der
Techni k ergebe sich die zu | 6sende Aufgabe, ein
Ver fahren zur Funktionsprifung ei nes eine

Kol benpunpe unfassenden hydraul i schen Aggregats
vor zuschl agen, das die mt der NaRprufung

ver bundenen Nachteile nicht aufweise, d. h. es

er nmbgl i che, eine anschlielRende Vakuunbef il | ung
der Kol benpunpe ohne vorherigen Fl Gssi gkeitsabzug

dur chzuf tGhr en.

Di e Magnetventil prifung gemal3 D2 sei nicht mt
der im Patentanspruch 1 erwahnten

Funkti onspr tf ung ei nes konpl etten hydraul i schen
Aggregats mit einer Kol benpunpe vergl ei chbar.
Denn fir eine Magnetventil prifung sei eine
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absolute - und Geitnittelfreiheit (Seite 14,
2. Abschnitt) und auch Tenperaturstabilitéat
(Seite 15, Zeile 2) unerl @B3lich. Beispiel sweise
fihre di e konpressive Wrkung ei ner Kol benpunpe
zu einer Erwdrmung des konpressi bl en Medi uns, so
dall aus thernodynam schen G unden weder

Vol unenkonst anz noch Tenper at ur konst anz
gewahr| ei stet werden kodnne.

D2 of fenbare auch nicht, ein konplettiertes

Aggr egat ei ner Funktionsprufung zuzuf thren. Noch
viel weniger sei in D2 von einer Vakuunbefdl | ung
ei ner Kol benpunpe ohne vorherigen

Fl Gssi gkei t sabzug di e Rede.

Der mt demo. g. technischen Probl em
konfrontierte Fachmann werde deshal b die Lehre

di eser Druckschrift nicht in Betracht ziehen.
Auch sel bst wenn der Fachmann der D2 ent nehnen
konnte, ein konpressibles Mediumin Gestalt von
Gas zur Priufung ei ner Kol benpunpe heranzuzi ehen,
wirde er dies sofort deshalb w eder verwerfen,
wei | die hydraulische Kol benpunpe

besti mmungswi dri g ohne deren Hydraul i kfl Gssi gkeit
- mt anderen Worten trocken - betrieben werden
niflt e, so dall der Fachmann zum ndest eine
Beschéadi gung der Kol benpunpe durch die
Funkt i onspr af ung befirchten mil3te. Um zur
Erfindung zu gel angen, sei es somt zw ngend
erforderlich, sich Uber herkdm iche betriebliche
Anf or der ungen hi nwegzuset zen

2506.D
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal
Haupt antrag beruhe daher auf erfinderischer
Tatigkeit.

i) Der geltende Patentanspruch 1 gemal3 Hil fsantrag |
stime mt Ausnahnme der Merkmal e betreffend die
Vakuunbef Il l ung und das Ei nbringen eines
Geitmttels mt dem Patentanspruch 1 gemal
Haupt antrag Uberein, wobei in dem Kennzei chen
| ediglich die Préazisierung vorgenomen werde, dal
di e Kol benpunpe in Betrieb gesetzt werde, um
nachgeschal t ete Druckprufungen an
Druckm ttel ei ngangen und Druckm ttel ausgangen

vor zunehnen.

Gemall D2 sei zur Funktionspridfung ein von aulien
zugef ihrter Uberdruck erforderlich. Dagegen
ernbgl i che das i m Patentanspruch 1 definierte
Ver f ahren ei ne Funktionspriafung ohne aullere
Druckm ttel versorgung, indem di e Kol benpunpe des
Aggregats zwecks Druckerhohung in Betrieb gesetzt
wer de.

i V) Pat ent anspruch 1 genmal3 Hi |l fsantrag |
unt er schei de sich von dem Pat ent anspruch 1 genafld
H | fsantrag | durch die zusatzliche
Ver f ahr ensmalBnahnme, dalR di e Kol benpunpe des
Aggregats - bezogen auf die Nennleistung - mt
gr 6Rerer oder kleinerer Leistung in Betrieb
geset zt werde.

Di e di esbezuglichen Merkmal e sei en auf der
Beschrei bungsseite 4 imersten Absatz der
urspringlichen Unterl agen of fenbart und

2506.D
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er nbgl i cht en ei ne Vernei dung von

Resonanzschw ngungen des konpressi bl en Medi uns,
ohne dall an der MeReinrichtung oder dem

Pr uf st andauf bau zusat zl i che konstruktive

Ander ungen vor genommen wer den mniif3t en.

D e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) w dersprach in

al I en Punkten dem Vor bringen der Beschwerdef Ghrerin.

Bezigli ch des Hauptantrags der Beschwerdefihrerin machte

si e fol gendes gel tend:

i)

Der der angefochtenen Entschei dung

zugr undegel egt e Pat ent anspruch 1 unfasse das
Mer kmal , dal3 dem konpressi bl en Medi um al s
Geitmttel ein geringerer Volunenanteil eines
i nkonpr essi bl en Medi uns bei gem scht wer de.

Ei n unabhéngi ger Pat ent anspruch ohne das Merknal
dalR entweder bei m Zusammenbau des Aggregats
Geitmttel eingebracht werde oder dalR dem
konpr essi bl en Medi um ei n geri nger Vol unenant ei
ei nes i nkonpressiblen Mediuns als Aeitmttel
bei gem scht werde, sei nicht CGegenstand der

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung gewesen.

Die Streichung des Merkmal s, dald bei m Zusanmenbau
des Aggregats Jeitmttel eingebracht werde, aus
dem geénderten Patentanspruch 1 genald Haupt antrag
sei imH nblick auf die Entschei dung der G ol3en
Beschwer dekamer G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und
deren Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 410),
di e durch die Entscheidung T 840/93 (ABI. EPA
1996, 335) erganzt werde, nicht zul assig.
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| m ubrigen | asse Regel 57a EPU im
Beschwer dever f ahren Anderungen der Beschrei bung,
der Patentanspriuche und der Zei chnungen nur zu,
soweit sie durch Einspruchsgrinde nach

Arti kel 100 EPU veranl alRt seien. Imvorliegenden
Fall sei die Streichung des Merkmals, dald
Geitmttel in das Aggregat eingebracht wrd,
ersichtlich nicht durch Einspruchsgrinde nach
Arti kel 100 EPU veranl alRt. Eine derartige
Anderung verstoRe daher auch gegen Regel 57a EPU

i) Durch di e i mKennzei chen des Pat entanspruchs
vor genommene Ei nf igung "um ei ne anschl i eRende
Vakuunbef Gl lung ... der Kol benpunpe ohne
vor heri gen Fl GUssi gkei tsabzug durchzuf hren" gehe
der geénderte Patentanspruch 1 Uber das
urspringlich O fenbarte hinaus (Artikel 123 (2)

EPU) .

Ei ne sol che Vakuunbef Ul l ung sei zwar in den
Annel deunt er | agen angesprochen, jedoch nur im
Zusamenhang mt dem Stand der Techni k. D ese
Angabe betreffe somt die Erérterung des Stands
der Techni k und gehdre nicht zur Beschrei bung der
Er fi ndung.

i) Der gednderte Patentanspruch 1 sei in der Wise
geandert worden, dald sein Schutzbereich entgegen
der Vorschrift des Artikels 123 (3) EPU gegeniber
dem des erteilten Patentanspruchs 1 erweitert

wor den sei

2506.D
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Di e Erfindung sei namich durch den gesanten

Pat ent anspruch 1 in der erteilten Fassung
definiert. D e Angabe "bei spiel sweise Ventil,
Drossel, etc." sei als Erklarung der
beansprucht en Funkti onsei nheiten zu verstehen,
und sei somt Teil des Cegenstandes des erteilten
Pat ent anspruchs 1. Di eses Merkmal prazisiere und
beei nfl usse daher den Schutzbereich des erteilten
Pat ent anspruchs. Daher stelle die Streichung

di eses Merkmal s gegentiber der erteilten Fassung
des Patentanspruchs 1 eine unzul assi ge
Erwei t erung des Schut zberei chs dar.

i V) Des Weiteren andere die Streichung dieser
Er kl arung den beansprucht en Gegenstand gegeniber
dem urspringlich O fenbarten derart, dald nunmehr
ei ne andere Erfindung (aliud) beansprucht werde.
D es wi derspreche auch den Vorschriften des
Artikels 123 (2) EPU, urspriinglich nicht
O fenbartes von der Patentierung auszuschli el3en.

Di e Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickwei sung
der Beschwerde der Patentinhaberin.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Zul assi gkeit - Hauptantrag

2.1 Der geanderte Patentanspruch 1 genald Hauptantrag

unt erschei det sich von dem Text des erteilten
Pat ent anspruchs 1 dadurch, dall die am Anfang des

2506.D
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erteilten Patentanspruchs 1 stehenden Bei spi el e der
Funkti onsei nheiten "Punpe, Ventil, etc." gestrichen
wurden. Im Oberbegriff des geédnderten Patentanspruchs 1
wurde prazisiert, dalR das hydraulische Aggregat "mt

ei ner von ei nem Exzenter (9) angetriebenen Kol benpunpe
(2), mt je einemin einemArbeitsraum (10, 11)
nmindenden Saug- und Druckventil (12, 15)" versehen i st,
Wi e es in der Beschreibung auf Seite 7, erster Absatz
urspringlich offenbart ist.

Der kennzei chnende Teil des gednderten Patentanspruchs 1
gemall Hauptantrag wei st santliche kennzei chnenden
Merkmal e des erteilten Patentanspruchs 1 sow e die

Er ganzung

"um ei ne anschl i eBende Vakuunbef il | ung der Kol benpunpe
ohne vorherigen Fl Ussi gkei tsabzug durchzuf Ghren”

auf .

Es steht auller Frage, dafll sich der vorliegende

Haupt antrag i nsbesondere durch Strei chung des Merknal s
i mPatentanspruch 1, dalR Geitmttel in das Aggregat

ei ngebracht wird, von den von der Ei nspruchsabteil ung
zur ickgew esenen Antragen deutlich unterscheidet. Der
vor | i egende Hauptantrag war mthin nicht Gegenstand der
angef ocht enen Ent schei dung.

D e von der Beschwerdegegnerin fur ihre Ansicht, dal es
mt dem Zweck des Beschwerdeverfahrens nicht vereinbar
sei, wenn die Beschwerdefuhrerin sich auf neue von der
Ei nspruchsabteil ung nicht geprifte Antrdage stitze,

her angezogenen Ent schei dungen sind fur den vorliegenden
Fall nicht einschl&gig. Bei der Entscheidung G 9/91 und
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der Stellungnahme G 10/91 geht es um di e Frage der

Zul assung neuer Ei nspruchsgrinde zur Prdfung im

Beschwer deverfahren, die noch nicht imerstinstanzlichen
Verfahren gepruft worden waren, was hier nicht der Fal
ist. Der Entscheidung T 840/93 |lag ein Sonderfal
zugrunde, bei demes um die Frage der Zul assung
verspatet eingereichter Antrage i mHinblick auf

Tei | annel dungen gi ng, deren Gegenstande ni cht eindeutig
abgegrenzt waren und von denen einige noch in der ersten

| nst anz anhangi g war en.

I mvorliegenden Fall geht es aber weder um neue

Ei nspruchsgrinde, noch um Tei |l annmel dungen, noch um
verspatete Antrage, sondern um Formulierungsvorschl dge
der Beschwerdefuhrerin zur Ausré&unung der von der ersten
| nstanz, der Beschwerdegegnerin und der Beschwer dekanmer
gegen den Bestand des Patents erhobenen Ei nwande.

We es sich aus der Mtteilung vom 1. Juni 1995 lber

u. a. die Aufnahme der Regel 57 a) EPU in die

Ausf Uhrungsordnung (ABI. EPA 1995, 409, 416) ergibt, ist
di e Zul &ssi gkeit von neuen Patentansprichen im

Ei nspruchsverfahren kei ne Ernmessensfrage. Entgegen den
Ausf ihrungen der Beschwerdegegnerin steht es daher nicht
i m Ermessen der Kammer, den geanderten geltenden

Haupt antrag der Beschwer def Ghreri n abzul ehnen, auch wenn
Pat ent anspruch 1 di eses Hauptantrags grundl egend von den
von der Ei nspruchsabteil ung zurickgew esenen Antré&gen
abwei cht und somt von ihr nicht Uberpraft worden ist.
Es gi bt imEPU keine Vorschrift, die es einem
beschwer def hr enden Pat enti nhaber verbietet, in der
ersten Instanz in einen Patentanspruch eingefigte

Merkmal e in der zweiten I nstanz w eder zu streichen.
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D e Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, dalR der
Cegenstand des Patentanspruchs 1 gemall dem danal i gen
zusanmmen nmit der Beschwerdebegr tindung ei ngerei chten
Hauptantrag i mH nblick auf die altere europai sche

Pat ent annmel dung D1 nicht neu sei. Al's Reaktion auf

di esen Ei nwand hat di e Patentinhaberin den geéanderten
vor | i egenden Hauptantrag eingereicht. D e Zul assigkeit
di eses geadnderten Hauptantrags wurde von der
Beschwer def Ghrerin damt begrindet, dafl di e nunnehr
beanspruchte Erfindung ei ndeutig neu sei, denn D1

of fenbare keinesfalls das in den Patentanspruch 1

ei ngefugte Merkmal, die von einem Exzenter angetri ebene
Kol benpunpe mt je einemin einen Arbeitsraum nindenden
Saug- und Druckventil. Es besteht somt kein Zweifel,
daR di e Anderung des Patentanspruchs 1 gemaR Hauptantrag
durch den Ei nspruchsgrund mangel nder Neuheit veranl al3t
wur de und deshal b zul 4ssig ist (Regel 57 a) EPU).

D e Kammer hat daher kei ne Bedenken, den nach der
Beschwer debegr tindung ei nger ei cht en Haupt ant r ag
zuzul assen.

3. Artikel 123 (2) EPU - Hauptantrag
Ent gegen den Ausf uhrungen der Beschwerdegegnerin geht
di e i m Kennzei chen des Patentanspruchs 1 vorgenomene

Ei nf tgung

"um ei ne anschl i eBende Vakuunbef il | ung der Kol benpunpe
ohne vorherigen Fl Ussi gkei tsabzug durchzuf Ghren”

ni cht Uber das urspriunglich Ofenbarte hinaus:

2506.D
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Di e Erfindung nach der urspringlichen PCT- Annel dung
betrifft ein Verfahren zur Funktionsprifung eines
hydraul i schen Aggregats, insbesondere eines Aggregats
zur Umnandl ung von nechani scher in hydraul i sche Energi e,
bei spi el swei se ei ne Punpe fur inkonpressible Mdien.

Al's Stand der Technik wird dort ein bekanntes Verfahren
zur Funktionsprufung hydraul i scher Punpen genannt, das
vorsi eht, die Punpe unter Betriebsbedi ngungen auf ihre
Funktion zu dberprifen. Dazu wird das vorgesehene

Hydr aul i knmedi um von der Punpe gef 6rdert, wobei

bei spi el swei se Durchfl u3rate und Punpenausgangsdr uck
Uberprift werden. Liegen diese Werte i mgeforderten

Tol eranzbereich, so gilt die Punpe als funktionsfahig.

Al's Nachteil dieser sogenannten NaBprafung ist in der
ur springlichen PCT- Annel dung herausgestellt, dal sich
FI Ussigkeit in der Punpe befindet, die entfernt werden
muf3, bevor die Punpe vom Hersteller an den Verbraucher
geliefert wrd. Das Reinigen erfordert einen grof3en
Auf wand, ohne dalR ei ne 100% ge Entfernung des

Hydr aul i knedi unms ohne unver hal t ni smalRi g gr oRen Auf wand
errei cht werden kann. | nsbesondere wenn di e Punpe zur
Verwendung i n ei nem hydraul i schen Brenssystem fur
Kraftfahrzeuge ei ngesetzt werden soll, sollte die Punpe
kei ne Restfl dssigkeit nmehr enthalten, da sonst eine
Vakuunbef 0l | ung der Brensanl age auflerst aufwendi g ware
(Seite 1, dritter Absatz).

Di e ursprungliche PCT- Annel dung bezeichnet es als die
der Erfindung zugrundel i egende Aufgabe, ein Verfahren
zur Funktionsprufung hydraul i scher Aggregate

vor zuschl agen, wel ches es ernbglicht, weitestgehend
trockene Aggregate, insbesondere Punpen, auszuliefern,
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d. h. die o. g. Nachteile zu verneiden (Seite 2, dritter
Absat z) .

Da sich somt die in der ursprunglichen PCT-Annel dung
definierte Erfindung ausdricklich zum Zi el gesetzt hat,
die sich aus der &uRRerst aufwendi gen Vakuunbef il | ung
wegen des Vor handensei ns von Restfl ussigkeit ergebenden
Nachteil e zu beseitigen, nmuf3 nach der Funkti onspr ufung
gemall der Erfindung auch zwangsl aufig eine
Vakuunbef tl | ung ohne Abzug von Restfl Ussigkeit noglich
sein. Die in Frage gestellte Einfligung bezieht sich

m thin nicht ausschlief3lich auf den nachstliegenden
Stand der Technik. Sie stellt vielnehr die von der
Erfindung angestrebte und erzielte Wrkung dar und i st
deshal b Bestandteil der Erfindung.

D ese Einfligung ist daher in H nblick auf Arti kel
123 (2) EPU zul assi g.

Artikel 123 (3) EPU - Hauptantrag

D e Kammer kann der Beschwer degegnerin auch darin nicht
fol gen, dall die Streichung der Beispiele ("Ventil,
Drossel, etc.")imerteilten Patentanspruch 1 fir die zu
pr if enden hydraul i schen Funkti onsei nheiten ei ne
Erwei t erung des Schut zbereichs darstellt.

Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist ein

Ver fahren zur Funktionsprifung ei nes nehrere
hydr aul i sche Funkti onsei nheiten (2-15), beispiel sweise
Punpe, Ventile, Drossel, etc., unfassenden hydraulischen
Aggregats (1) far inkonpressible Medien.
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Pat ent anspruch 1 gemél3 Hauptantrag wurde auf ein eine
al s hydraul i sche Funktionsei nheit fungierende

Kol benpunpe unfassendes Aggregat beschrankt, und die
Angaben "Ventile, Drossel, etc." wurden gestrichen.

D ese Elenente "Ventile, Drossel, etc.", die mt

"bei spi el swei se" unschrieben sind, sind imerteilten
Pat ent anspruch 1 nichts anderes als bl oRe Beispiele zur
Erl aut erung des all geneinen Begriffs "hydraulische
Funkti onsei nheiten". Der diesen Elementen "Ventil,
Drossel " nachgestellte Ausdruck "etc." besagt, dal die
Auf zahl ung ni cht exhaustiv ist und dalR nicht genannte
El emente auch als hydraul i sche Funktionsei nheiten

fungi eren kénnen.

Fir den Schut zbereich sind di ese bei den Bei spiel e ohne
Bedeutung, denn er wird durch den all genei neren Begriff
"hydraul i sche Funktionsei nheiten” und nicht durch die
ei nzel nen Bei spiele bestinmt.

Daraus folgt, dalR "Ventil, Drossel"” als "beispiel sweise"
bezei chnete El enmente nicht den Schutzbereich des
erteilten Patentanspruchs 1 bestimen und mthin
gestrichen werden kénnen, ohne gegen Artikel 123 (3) EPU

ZUu ver st olRen

Ent gegen den Ausf ihrungen der Beschwerdegegnerin wird
durch die Streichung di eser Beispiele nunnehr keine
andere Erfindung ("aliud") beansprucht, denn der
gednderte Patentanspruch 1 gemél3 Hauptantrag wurde

| ediglich auf das in der urspringlichen Annel dung als
bevor zugt es Ausf ihrungsbei spi el dargestellte

Praf verfahren fir ei ne Kol benpunpe ei ngeschrankt. Von
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ei ner urspringlich nicht offenbarten Erfindung kann
kei ne Rede sein.

Neuheit - Hauptantrag

| m Qoerbegriff des geanderten Patentanspruchs 1 genafld
Hauptantrag wird prazisiert, dal di e Kol benpunpe von

ei nem Exzenter angetrieben ist und ein Saug- und ein
Druckventil in den Arbeitsraum (10, 11) der Kol benpunpe
nunden.

Die altere européi sche Annel dung D1 of fenbart eine von
ei nem Mot or angetri ebene Verdranger punpe ("positive

di spl acenent punp”) in einem Anti bl ocki erregel system
Der Stand der Techni k kennt Verdrangerpunpen unter-
schiedlicher Art. Die in D1 genannte Verdrangerpunpe i st
kei nesfal | s zwangsl aufi g ei ne Kol benpunpe; sie kann

viel mehr ein rotierender Verdranger w e eine Zahnrad-
oder Schneckenpunpe oder ein schw ngender Verdranger w e
ei ne Menbranpunpe sein. Dies gilt auch fir den

Mechani smus zum Unf or men der Drehbewegung des Mdtors in
eine H n- und Herbewegung der Kol benpunpe. Ein sol cher
Mechani smus kann nicht nur ein Exzenter sondern auch
eine Kurbelwelle sein. Es mag sein, dalR die in D1

of fenbart e Verdranger punpe einen all genei neren Begriff
darstellt, unter den der spezielle Begriff "Kol benpunpe"
fallt. Jedoch gehort ein spezieller Begriff nicht zum
Stand der Techni k, auch wenn der all geneinere Begriff
(hier: Verdrangerpunpe) bekannt ist (Singer/Stauder EPU
Artikel 54, Rdnr. 69 ff.). Mthin offenbart die altere
eur opai sche Annel dung D1 kei ne von ei nem Exzenter
anget ri ebene Kol benpunpe.
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Schon aus diesem Gund ist der Gegenstand des
Pat ent anspruchs 1 gendl3 Haupt antrag gegeniber di esem
Stand der Techni k nach Artikel 54 (3) EPU neu.

6. Erfinderische Tatigkeit - Hauptantrag

Ausgangspunkt fiar die Erfindung ist die Druckschrift DO
(WD A-90/02066), auf die sich der Cberbegriff des

Pat ent anspruchs 1 bezieht. Dort wird auch die

Kol benpunpe von ei nem Exzenter angetrieben, und in den
Ar bei t sraum di eser Punpe minden je ein Saugventil sow e
ein Druckventil, siehe Figur 2 von DO.

In der Streitpatentschrift (Spalte 1, zweiter Absatz)

wi rd ausgef idhrt, daR bekannte Verfahren zur

Funkti onspr tf ung hydraul i scher Punpen bi sher vorsehen,
di e Punpe unter Betriebsbedi ngungen auf ihre Funktion zu
Uberprufen. Dazu wird das vorgesehene Hydraul i kmedi um
von der Punpe gefdrdert, wobei beispiel sweise

Dur chf l uB3rat e und Punpenausgangsdruck Uberpriaft werden
Li egen diese Werte i mgeforderten Tol eranzbereich, so
gilt die Punpe als funktionsféahig.

Di e Nachteil e di eser sogenannten NaRpridfung sind in
Spalte 1, dritter Absatz der Streitpatentschrift
auf gef Uhrt.

H ervon ausgehend kann di e dem angef ocht enen Pat ent

zugr undel i egende Aufgabe, we in der Streitpatentschrift
in Spalte 1 imwesentlichen angegeben, darin gesehen
werden, ein Verfahren zur Funktionsprifung eines
hydraul i schen Aggregats zu schaffen, das diese mt der
Nalpr 0f ung ver bundenen Nachteil e nicht aufweist, d. h.

2506.D
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es ernbglicht, weitestgehend trockene hydraulische
Aggr egat e auszul i ef ern.

D ese Aufgabe wird nach dem Patentanspruch 1 genmaf

Haupt antrag bei ei nem gattungsgenméf3en Verfahren dadurch
gel 6st, dal di e Kol benpunpe mt den weiteren
hydr aul i schen Funkti onsei nheiten zu ei nem konpl etten
Aggr egat zusammengef gt wird, bevor die Funktionsprifung
des konpletten Aggregates mttels ei nes konpressiblen
Medi uns erfol gt, um eine anschlielRende Vakuunbef il | ung
der Kol benpunpe ohne vorherigen Fl Gssi gkeitsabzug

dur chzuf tGhr en.

Der zustandi ge Fachmann wird auf der Suche nach
Mogl i chkeiten zur Beseitigung der Nachteile der
sogenannt en Nalpr uf ung auf die ebenfalls demtechni schen
Gebi et der Funktionsprufung hydraul i scher Aggregate
zuzurechnende D2 stofRRen. Di ese Druckschrift betrifft
nam i ch di e Funktionsprifung von hydraul i schen

Magnet venti |l en fir Fahrzeug- ABS- Systene, wobei eine
sol che Funktionsprifung mttels eines konpressiblen
Mediuns erfolgt. Mt dieser bekannten Verwendung von
ei nem konpressi blen Mediumw rd i mwesentlichen die

gl ei che Aufgabe wie beim Streitpatent gel 6st, namich
die mt der NaBprufung verbundenen Nachteile zu

ver nei den, siehe Seite 2, zweiter Absatz von D2: "Thus
t he di sadvantages that are associated with the wet
testing of solenoid valves, as described above, can be
avoi ded".

Mthin wird der Fachmann durch die Lehre der D2 angereqgt,
di e von ei nem Exzenter antrei bbare Kol benpunpe von DO

mt je einemin den Arbeitsraum mindenden Saug- und
Druckventil durch ein konpressibles Medium zu prifen.
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Die Prifung mttels eines konpressiblen Mediuns hat auch
zur Fol ge, dal3 eine anschlielBende Vakuunbeful |l ung der

Kol benpunpe ohne Fl Ussi gkei t sabzug dur chgef Ghrt werden
kann.

Da es zur Routinearbeit des Fachmanns, imvorliegenden
Fal | des Konstrukteurs, gehért, sich |aufend umdie
Besei ti gung von Mangel n oder Produktionsfehlern zu
bemihen und ei nwandfrei funktioni erende Aggregate zur
Verfiigung zu stellen, ist die Uberprifung einer zu ei nem
kompl ett en Aggregat zusammengef gt en Kol benpunpe anstatt
di e Uberprifung der Kol benpunpe allein als rein
handwer kl i che Mallnahnme anzusehen, die keine
erfinderische Tatigkeit begrinden kann.

Dengegenidber nmachte di e Beschwerdefihrerin geltend, der
Fachmann habe zum Annel detag des Streitpatents das
Vorurteil zu Uberw nden gehabt, dal3 ei ne Kol benpunpe mt
ei nem anderen als dem besti nmungsgenéafRen Betri ebsnedi um
betrei bbar gewesen ware. Di ese Ausfihrungen vernbgen

ni cht zu uberzeugen, denn D2 | ehrt, bei hydraulischen
Magnetventi |l en anstatt des vorgesehenen inkonpressiblen
hydraul i schen Medi uns zum Zwecke der Funkti onspr f ung
ei n konpressi bl es Medi um zu verwenden

Di e Ausf ihrungen der Beschwerdef threrin dahi ngehend, dald
sich di e Funktionsprifung ei nes Aggregates mt

Kol benpunpe von der in D2 beschriebenen
Magnet venti | priufung deutlich unterscheide, sind zwar
zutreffend; allerdings hindert dies den zustandi gen
Fachmann nicht daran, diesen Stand der Technik zu

ber Gicksi chti gen.
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Der Patentanspruch 1 gemall Hauptantrag betrifft kein
Funkti onspr uf verfahren fir eine Kol benpunpe, sondern ein
Ver fahren zur Funktionsprif ung ei nes hydraul i schen

Aggr egats, das ei ne Kol benpunpe sowie weitere
hydr aul i sche Bauel emente, insbesondere Saug- und
Druckventile, unfalRt. Al's Fachmann ist somt eine mt
dem Gebi et der Ventiltechnik vertraute Person
zugrundezul egen, die das in D2 offenbarte Verfahren zur
Funkt i onsprifung von hydraul i schen Magnetventilen far
Fahr zeug- ABS- Brenssystene nmittel s ei nes konpressibl en
Medi ums (Luft) zur Lésung ihres technischen Problens in
Betracht ziehen wirde.

Aus al |l edem fol gt, dal der Cegenstand des

Pat ent anspruchs 1 gendl3 Hauptantrag nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Der Patentanspruch 1
ist mthin nicht bestandsfahig, weshalb dem Hauptantrag
ni cht stattgegeben werden kann.

Erfinderische Tatigkeit - Hilfsantrag |

| m Pat ent anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag | wird der Inhalt
des Patentanspruchs 1 gemall Hauptantrag durch die
f ol genden Merknal e erganzt:

a) Beim Zusammenbau des Aggregats wird ein Geitmttel
ei ngebracht.

b) Die sich imBetrieb an die bzw. den
Druckm ttel ei ngangen (16, 17) und/ oder
Druckm ttel zugdngen ei nstell enden Dricke werden
genessen.
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Beziglich des Merknmals a) ist es, wie von der

Ei nspruchsabteilung bereits zutreffend festgestellt

wur de, dem Fachmann bekannt, dal3 bei einer

Funkti onspr tf ung ei nes hydraul i schen Aggregats, das
Bauel emente mt ei nem hohen Rei bungsw derstand zw schen
rel ativ zuei nander beweglichen Konponenten, wie z. B

ei ne Punpe enthalt, fir eine ausreichende Schm erung

di eser Bauel enente gesorgt werden nuf3, umein
Trockenl auf en und somt eine Zerstdrung des Aggregats
bei der Funktionspridfung zu vernei den. Di e Textpassage
auf Seite 14, 2. Absatz von D2 "the sol enoid val ves nust
be thoroughly dry and clean during | eak test since even
temporary thin filmof finger oil that is present during
the leak test may be sufficient to seal a |eak during
the test and thereby prevent the | eak path from being
detected" beinhaltet eine fur den Fachmann kl are

Anwei sung, fur eine zuverl assige Trockenprifung von
Magnet ventil en auf saubere und trockene Test bedi ngungen
zu achten. Die Lehre, auf eine zur Verneidung der
Zer st orung der hydraul i schen Funkti onsei nheit
erforderliche Schm erung zu verzichten, entnimt der
Fachmann di eser Textstelle jedoch nicht.

Die o. g. Malknahnme b) ist bei D2 verwirklicht: Dort wird
das Ventil in Betrieb gesetzt und die sich an dem bzw.
den Druckm ttel ei ngangen ("ACT, BRAKE", Figur 3)

und/ oder Druckm ttel ausgdngen ("BRAKE, ABS', Figur 3)

ei nstel | enden Dricke werden genessen.

Pat ent anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag |I figt dem
Pat ent anspruch 1 gemél3 Hauptantrag daher nichts hinzu,
was auf erfinderischer Tatigkeit beruhen koénnte.



2506.D

- 22 - T 1052/ 01

Aus al |l edem fol gt, dal auch der Gegenstand des

Pat ent anspruchs 1 genmal3 Hi | fsantrag | wegen fehl ender
erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig ist. Auch dem
H | fsantrag | kann daher nicht stattgegeben werden.

Erfinderische Tatigkeit - Hilfsantrag |

| m Pat entanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag Il wird der Inhalt
des Patentanspruchs 1 gemalR Hil fsantrag | durch das

Mer kmal , dafl3 di e Kol benpunpe des Aggregats mt
verglichen zur Nennl ei stung gr6lerer oder Kkl einerer
Leistung in Betrieb gesetzt wrd, erganzt.

Bei der im Streitpatent beschriebenen Funktionsprtfung
wer den di e Prufungsbedi ngungen durch di e Eigenschaften
des konpressi bl en Medi uns bestimt. Der Fachmann wei 3,
dalR ein konpressibles Mediumw e Druckl uft einen
geringeren Stronmungsw derstand hat als das

i nkonpressi ble Medium Fur ihn ist es daher

sel bstverstandlich, die Kol benpunpe des Aggregats mt
einer an di e Eigenschaften des verwendeten konpressiblen
Medi unms angepalten Lei stung zu betrei ben. Das hei 3t, dald
di e Lei stung der Kol benpunpe grofRer oder kleiner als die
vor gesehene Lei stung gewahlt werden soll, um eine
reproduzi er bare Funktionsprifung zu gewédhrl ei sten. Eine
sol che Anpassung der Leistung stellt somt eine
unerl @Bl i che, rein handwerkliche MalBnahme dar. Wenn
Resonanzschw ngungen oder andere unerwinschte Effekte
des konpressi bl en Mediuns auftreten, versteht es sich
von sel bst, die Leistung der Kol benpunpe anzupassen, um
di ese unerwinschten Effekte zu beseitigen.
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Pat ent anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag Il fugt dem
Pat ent anspruch 1 gemél3 Hil fsantrag | daher nichts hinzu
was auf erfinderischer Tatigkeit beruhen koénnte.

Aus al |l edem fol gt, dalR auch der Gegenstand des

Pat ent anspruchs 1 gemal3 Hi | fsantrag Il wegen fehl ender
erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig ist. Dem

H | fsantrag Il kann daher nicht stattgegeben werden.

Ent schei dungsf or nel
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