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Sachverhalt und Antréage

Di e Ei nspruchsabteilung hat mt der Entschei dung vom

3. Januar 2005 festgestellt, dass das européai sche Patent
0 916 837 imUnfang des Hil fsantrages 2 den

Er f orderni ssen des europai schen Pat ent Uber ei nkormens

genuge.

1. CGegen das Patent waren vier Einspriche eingel egt worden,
mt denen di e Ei nspruchsgrinde der mangel nden Neuheit
und erfinderischen Tatigkeit nach Artikel 100a EPU 1973
und der unzul &ssigen Erweiterung nach Arti kel 100c 1973
gel tend genmacht worden sind.

| m Praf ungs- und Ei nspruchsverfahren spielten
i nsbesondere di e fol genden Unterl agen ei ne Rolle:

P: DE- A-2 802 095;

E10: JP 9-88727 (E10*: Maschi nentbersetzung der E10);

E11l: " Senkung von D esel - Em ssi onen durch Rickf thrung
von gekuhltem Abgas”, Reiner Lutz, Seiten |V-VI,
ATC Aut onobi | techni sche Zeitschrift 99 (1997);
DE- U-29 611 034,

Unterl agen zu einer Prasentation bei Ford,

E3
D2
D3: Eidesstattliche Versicherung;
D7: JP-A-08 014 114;
D8: JP-A-09 079 094.
Di e Einspruchsabteilung befand, dass der erteilte
Anspruch 1 des Hauptantrages unzul dssig erweitert worden
sei und dass der Cegenstand des Anspruches 1 des
Hi | fsantrages 1 im H nblick auf Druckschrift E10 nicht

neu sei.
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Mt Schrei ben vom5. Novenber 2005, al so ca. einen Mnat
vor der nundlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabtei |l ung, hatten di e Patentinhaberi nnen

27 Hilfsantrage ohne Substantiierung eingereicht. De

Ei nspruchsabtei l ung hat es abgel ehnt, santliche

Hi | f santrage zum Verfahren zuzul assen, weil dadurch eine
A ei chbehandl ung all er Parteien nicht nehr gewdhrl ei stet
wer den konnte. | nsbesondere wirde eine Stellungnahne zu
ei ner solch grofRen Anzahl von Hil fsantr&gen ei nen
unzumut baren Aufwand fir die Einsprechenden mt sich

bri ngen, zumal die Anspriche zuséatzliche, nicht
recherchierte Merkmal e aufw esen und der Zweck der

Ander ungen ni cht angegeben sei. Di e Einspruchsabteil ung
hat den Pat enti nhaberi nnen aber wahrend der nundlichen
Ver handl ung Gel egenheit gegeben, weitere Hil fsantréage

ei nzurei chen. Von den drei eingereichten Hilfsantragen
wur de der zweite fur gewahrbar befunden.

CGegen di ese Entscheidung hat di e Ei nsprechende |
(Beschwer def threrin I) am 22. Februar 2005 Beschwerde
ei ngel egt und gl eichzeitig di e Beschwerdegeblihr
entrichtet. D e Beschwerdebegrindung ist am

27. April 2005 ei ngegangen.

Auch di e Einsprechende Il (Beschwerdefihrerin I1) hat
gegen di ese Entschei dung Beschwerde eingel egt, die am
25. Februar 2005 zusanmmen mt der Beschwerdegebihr

ei ngegangen i st. Di e Beschwerdebegrindung i st am

24. Marz 2005 ei ngegangen.

D e Pat enti nhaberi nnen haben am 28. Februar 2005
Beschwer de ei ngel egt und gl eichzeitig die

Beschwer degebihr entrichtet. Di e Beschwerdebegrindung
ist am 13. Mai 2005 ei ngegangen.
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Ei nsprechende |1V (Beschwerdefthrerin IV) hat am
3. Marz 2005 Beschwerde eingel egt und gleichzeitig die
Beschwer degebihr entrichtet. Di e Beschwerdebegrindung

ist am 13. Mai 2005 ei ngegangen.

Mt der am 13. Mai 2005 ei ngegangenen

Beschwer debegr indung haben di e Pat enti nhaberi nnen
beantragt, das Patent in der erteilten Fassung
aufrecht zuer hal ten und angekindi gt, dass sie imweiteren
Beschwer deverfahren H | fsantréage zu stellen

beabsi chtigen, allerdings abwarten wollten, bis die

Ei nsprechenden i hre Beschwerden begrindet hatten. Sie
haben sich insbesondere vorbehalten, die

H | fsantréage 1 bis 3 der angefochtenen Entschei dung i m
Beschwer deverfahren weiterzuverfol gen

Mt der Erw derung auf die Beschwerden der

Ei nsprechenden 1, I1, IV haben sie kei ne neuen

Hi | fsantr&age eingereicht. Mt Schrei ben vom 29. Mi 2009,
al so ca. einen Mnat vor der nundlichen Verhandl ung vor
der Beschwer dekanmer, haben sie Hilfsantrédge 1 bis 41

"zu den Akten gereicht™

Di e nmundl i che Verhandl ung vor der Beschwer dekanmer hat
am 30. Juni 2009 stattgefunden, in der die

Pat enti nhaberinnen die Hilfsantrdge 1 bis 13

zur ickgenomren haben und di e Kanmer die

H | fsantrage 14 und 15 als Hilfsantrdge 1 und 2 zum
Ver f ahren zugel assen hat, nicht jedoch die Unterlagen D2
und D3 und die Druckschriften D7 und D8. We schriftlich
angekundi gt, waren di e Beschwerdefihrerin

(Ei nsprechende 1) und die Verfahrensbeteiligte

(Ei nsprechende 111) nicht erschienen. Da sie aber
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ordnungsgenald gel aden waren, wurde die mindliche

Ver handl ung gendR Regel 115 (2) EPU ohne sie fortgesetzt.

Di e Beschwerdef dhrerinnen |11 (Patentinhaberinnen)
beantragten, di e angefochtene Entschei dung auf zuheben
und das Patent in der erteilten Fassung (Hauptantrag),
hil fsweise auf Basis der Hilfsantrage 1 bis 3, vormals
Hi | fsantréage 14, 15 und 17 aufrechtzuerhalten.

D e Beschwerdefidhrerinnen I, 1, IV

(Ei nsprechende 1, Il, 1V) beantragten, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das europai sche Patent

Nr. O 916 837 zu w derrufen

Di e Ei nsprechende |11 hat i m Beschwerdeverfahren kei ne
Antrage gestellt.

Anspruch 1 des Hauptantrages entspricht der erteilten

Fassung und hat fol genden Wrtl aut:

"Vorrichtung zur Abgasrtckfdhrung fir einen

Ver br ennungsnotor mt ei nem Abgaskihl er (10), der einen
Stronmungsweg fur flussiges Kihlmttel und einen
Stromungsweg fur Abgase aufweist, und mt einemdie
ruckgef ihrte Abgasnenge besti nmenden, mttels eines
Stellelementes (13) verstellbaren Ventil (11), wobei der
Abgaskihl er (10) und das Ventil (11) unmttel bar

anei nander anschlieflen und ei ne Bauei nheit bil den,
dadurch gekennzei chnet, dass das Stellelenment (13) an
ei nem Bauteil (23, 24) des Abgaskihlers (10) angebracht
i st, das von dem durch den Abgaskihl er (10) strdnenden
Kihl mttel mtgekdhlt ist".
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In Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 ist angegeben worden,
dass das Bauteil (23, 24) ein Flansch ist.

In Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 ist imVergleich zu
H | fsantrag 1 das Merkmal aufgenomren worden "dass das
Ventil (11) auf der Abgaszustronseite des Abgaskuhl ers
(10) angeordnet ist".

Di e Beschwerdefidhrerinnen 111 argunmentierten im

Wesentlichen we fol gt:

a) De HIlfsantrdge 1 bis 3 seien zum Verfahren
zuzul assen, weil sie bereits von der

Ei nspruchsabt ei | ung ber tcksi chti gt worden sind.

b) Der Cegenstand des Anspruches 1 sei bei korrekter
Ausl egung neu. Von demin den Figuren 2 und 3 der E10
dar gestel | ten Ausf uUhrungsbei spi el unterscheide er
si ch dadurch, dass kei n Abgaskuhl er im Sinne des
Anspruches vorhanden sei, der unmttel bar an das
Ventil anschlielRe und mt ihm eine Baueinheit bilde
und durch di e kennzei chnenden Merknal e. Der Mant el
des WArnetauschers 60 sei nicht mt einemals
war el ei t endes El enment ausgebi | deten Fl ansch fur das
Stellelement versehen. Der VentilschlieRBkorper 59b
und Ventilsitz 59a seien nicht auf der
Abgaszustronsei te des Warnet auschers 60 angeordnet,

also vor ihm sondern in seiner Mtte.

c) Auch die in den Druckschriften D7 und D8 of fenbarten
Vorrichtungen seien nicht neuheitsschadlich, weil
dort kein Warnetauscher offenbart sei, der den Zweck
des in Anspruch 1 beschriebenen Abgaskuhlers erfille.
Mt diesen Vorrichtungen solle das Stell el ement vor
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Uber hit zung geschitzt werden, nicht aber das Abgas
gekuhlt werden. Deshal b seien di ese Dokunente prinma
facie nicht relevant und sollten nicht zugel assen

wer den.

Die Unterlagen D2 und D3 zu der Prasentation bei Ford
sollten nicht zugel assen werden, weil der gesante

di esbezugliche Vortrag zu unsubstantiiert sei und

si ch anhand di eser Unterl agen i nsbesondere nicht
zweifel sfrei kl&aren | asse, ob die Prasentation
tatsachlich als der Offentlichkeit zuganglich gemacht

gel ten koénne.

Der Cegenstand des Anspruches 1 di eser Antrage beruhe
auch auf einer erfinderischen Tatigkeit. Ausgehend
von der aus den Figuren 2 und 3 der E10 bekannten
Vorrichtung gébe es im Stand der Techni k kei ne
Anregung, di e zugrundel i egende Aufgabe genal3 di esem

Anspruch zu | 6sen.

I X. Di e ei nsprechenden Beschwerdefidhrerinnen I, Il und IV

argunentierten wie fol gt:

a)

Das Vor gehen der Patenti nhaberinnen hinsichtlich der
H | fsantrédge 1 bis 41 wirde ei nen unzunut baren
Aufwand fdr di e Ei nsprechenden zur Vorbereitung der
niundl i chen Verhandl ung mt sich bringen und es stelle
sich die Frage, ob dieses Verhalten einen

Ver f ahr ensm ssbrauch darstell e.

Auch die in der mindlichen Verhandl ung vor der
Beschwer dekammer vorgel egten Hil fsantrédge 1 bis 3
konnten ni cht zugel assen werden, weil seit dem

Ei nl egen der Beschwerde bis zu ihrer Einreichung nehr
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al s 4 Jahre vergangen und auch diese Antréage in

kei ner Wei se substantiiert worden seien.

Dem Gegenst and des Anspruches 1 des Haupt- und des
H | fsantrages 1 fehle es imH nblick auf die in den
Figuren 2 und 3 der Druckschrift E10 an der
erforderlichen Neuheit.

Der CGegenstand des Anspruchs 1 des Hil fsantrages 2

sei unzul 4ssig erweitert worden, weil die Anderung,
dass der Flansch von dem durch den Abgaskuhl er
stronmenden Kuhlmttel mtgekthlt wrd, nicht von den
urspriunglich eingereichten Unterl agen gestitzt wirden.
Dar tber hi naus seien die Anspriche 1 und 2 des

Hi | fsantrages 2 unklar, weil sich deren Kennzei chen

wi der spr achen.

Der Gegenstand des Anspruches 1 des Hilfsantrages 2
sei nicht neu, weil sich auch das zusatzliche Merkmal
aus der Druckschrift E10 ergébe. Wil die
Venti |l stange verhal tni smaR3i g | ang sei, wirde der
Fachmann di esen Figuren die Information entnehnen,
dass das Ventil bewusst auf der Zustronseite
angeordnet werden sollte. Daridber hinaus wurde auf
Figur 6 verw esen, die einen Abgaskuhl er zeige, der

mt dem Ventil kei ne Bauei nheit bil den wirde.

Dar tiber hinaus stellte die Beschwerdefihrerin Il die
Neuheit di eses Gegenstandes im Hi nblick auf die
Druckschriften D7 und D8 und die

Beschwer def Ghrerin IV im H nblick auf die
Prasentation bei Ford imHi nblick auf die Unterl agen
D2 und D3 in Frage.
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Zum ndest fehle es dem Gegenstand des Anspruches 1
des Hil fsantrages 2 jedoch an der erforderlichen
erfinderischen Tatigkeit, weil er zum ndest durch den
St and der Techni k nahegel egt sei. In der mindlichen
Ver handl ung i st ausgef thrt worden, dass es sich um
ei ne nahel i egende Auswahl aus hdchstens drei
Mogl i chkeiten handele. Das Ventil koénne nur auf der
Abgaszustrom, der Abgasabstronseite oder in der
Mtte des Abgaskihl ers vorgesehen werden. Die Wah
ei ner dieser Mglichkeiten konne eine erfinderische
Tatigkeit nicht begridnden.

Di e beschri ebene Anordnung des Ventils sei aber auch
aus Bild 2 der Druckschrift E11 bekannt. Dar Uber

hi naus of f enbare di ese Druckschrift di ese Anordnung
auch fdr den gl eichen Zweck, weil der Fachmann

er kennen wirde, dass di e Ausfuhrungen zur

Ver schnut zung des Abgaswar nedbertragers far alle

Bautei |l e di eser Vorrichtung gelten wirden

Auch aus den Druckschriften E3 und der im
Pr af ungsver fahren genannten Druckschrift P sei die
speziell e Anordnung des Ventils nach Anspruch 1

bekannt .

Di e Beschwerdefihrerin Il nmachte auch geltend, dass
di eser Gegenstand ausgehend von der in Druckschrift

E3 of fenbarten Vorrichtung i mH nblick auf die Lehre
der Druckschrift E10 auf keiner erfinderischen

Tati gkeit beruhen wirde.
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Ent schei dungsgr tinde

2. 1.

2. 1.

1

2

Di e Beschwerde ist form und fristgerecht eingereicht

wor den und deshal b zul &ssi g.

Zul assigkeit - Hilfsantradge 1 und 2

Es steht genmall Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwer dekanmern (VOBK) i m Ernessen der Kanmmer,

Ander ungen des Vorbringens eines Beteiligten nach

Ei nrei chung sei ner Beschwer debegr indung oder Erw derung

zuzul assen und zu beritcksi chti gen.

Weder mt der Beschwerdebegrindung noch mt der

Erw derung auf di e Beschwerden der einsprechenden
Beschwer def ihrerinnen I, 11 und IV, haben die
Beschwer def threrinnen 11l einen H | fsantrag zur
Aufrechterhal tung des Patents gestellt. Erst in der
mindl i chen Ver handl ung vor der Beschwerdekamrer haben
sie hilfsweise beantragt, das Patent auf Basis der

H | fsantréage 1-3, vormals 14, 15 und 17

aufrecht zuer hal t en

Di ese neuen Antrage stellen sonit eine Anderung des

Vor bri ngen dar.

Haupt zweck des nehrseitigen Beschwerdeverfahrens i st
nach der Entschei dung der G oflen Beschwerdekamrer G 9/91
(At sbl att EPA 1993, 408, Nr. 18), der unterl egenen
Partei eine Miglichkeit zu geben, die Entschei dung der

Ei nspruchsabtei | ung sachlich anzufechten. Di eser Zweck
unfasst al so primar die Uberprufung der Entschei dung

durch di e Beschwer dekanmer
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I mvorliegenden Fall, hat die Einspruchsabteilung uber
die Hilfsantrdge 1 und 2 entschieden. Da sich die
Beschwer def Uhrerinnen 111 im Beschwerdeschriftsatz das
Recht vorbehal ten haben, i m Beschwerdeverfahren die

H | fsantrage 1 bis 3 der angefochtenen Entschei dung

wei t erzuverfol gen, haben sie zum Ausdruck gebracht, dass
sie nicht auf die Mglichkeit verzichten wollten, die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung auch i m Unfang der
Hi | fsantrédge 1 bis 3 Uberprifen zu | assen. Fur die

ei nsprechenden Beschwerdef threrinnen I, Il und IV konnte
es deshal b kei ne Uberraschung sein, wenn sich die
Beschwer def Ghrerinnen 111 zum ndest auf dieser G undl age
ent sprechend der Zweckbesti nmung des nehrseitigen
Beschwer dever fahrens vertei di gen

Deshal b hat di e Beschwerdekanmer die
H | fsantrage 1 und 2 zum Verfahren zugel assen. Aufgrund
der nachf ol genden Ausf Uhrungen war es nicht erforderlich

Uber die Zul assung des Hil fsantrages 3 zu ent schei den.

I n di esem Zusammenhang | egt di e Beschwer dekamrer Wert
auf die Feststellung, dass die N cht-Zul assung der
H | fsantrage 1 bis 27 durch die Einspruchsabteil ung

ni cht zu beanstanden i st.

D e Beschwerdef ihrerinnen 111 haben sowohl im

Ei nspruchsverfahren als auch i m Beschwerdeverfahren
jeweils kurz vor der mindlichen Verhandl ung ei ne grol3e
Anzahl von Hi | fsantragen ohne ausrei chende

Substantiierung gestellt bzw. vorgel egt.

Di e Prifung einer solch grofRen Anzahl von
unsubstantiierten Hi |l fsantréagen wirde nicht nur die
Organe des Antes sondern auch di e anderen
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Ver f ahrensbetei | i gt en unver hal t ni smal3i g bel asten. Es i st
ni cht deren Aufgabe Spekul ati onen dar dber anzustell en,
wel chem Zweck di e Anderungen di enen und auf wel che
Passagen sie sich in den urspringlichen Unterlagen
stitzen. Es ware &aulerst schwierig, sich auf eine solche
Full e von Antragen unfassend vorzubereiten.

Zul assigkeit - Druckschriften D7 und D8

Di e Beschwer debegrindung bzw. di e Erw derung dar auf
haben gemalR Artikel 12 (2) VOBK den vol | st andi gen
Sachvortrag eines Beteiligten zu enthalten.

Die Druckschriften D7 und D8 sind mt dem

Ei nspruchsschriftsatz der Einsprechenden |11 eingereicht
wor den. | m Beschwerdeverfahren wurden sie erstmals in
der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer beziglich des

H | fsantrags 2 erwahnt.

Da der auf diese Druckschriften gestitzte Sachvortrag
nicht mt der Beschwerdebegrindung vorgebracht worden

ist, gilt er als verspatet.

Deshal b i st zu prifen, ob diese Druckschriften prina
facie so hoch relevant sind, dass sie
héchst wahr schei nli ch der Aufrechterhal tung des Patents
i m geanderten Unfang auf Basis des Hilfsantrags 2

ent gegenst tinden. Denn nur dann kénnten sie nach der

Recht sprechung der Beschwer dekamrern zugel assen wer den.

Bei de Druckschriften zeigen ein Abgasruckfuhrventil, be
dem das Gehause (D7: 2; D8: 4) eines Stellnotors von

ei nem Venti |l gehduse (D7: 6; D8: 10A) durch ein

ZwW schengehause (D7: 12; D8: der vom Kuhl rohr 14
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unmschl ossene Gehauseteil) getrennt sind. Das

ZwW schengehduse di ent zum Schutz des Mdtors vor
Uber hi t zung durch das hei Re Ventil gehduse (D7: Abstract,
erster Satz; D8: Abstract, letzter Satz). Dies wird
dadurch erreicht, dass das Zw schengehause gekuhlt w rd,
so dass der Stellnotor auf einem Gehéuse sitzt, das im
Ver gl ei ch zum Venti | gehduse ei ne ni edri gere Tenper at ur
auf wei st. Das Zw schengehause dient al so dazu, die
Ubertragung von Warmeenergi e vom Venti | gehduse auf den

Stell notor zu verhi ndern

Ei ne nennenswerte Kihl ung des Abgases wird mt der

Anor dnung und Di nensi oni erung der Kuhl el enente weder
bezweckt noch erreicht. Dazu hatten diese i mBereich des
Venti | gehduses angeordnet und entsprechend di nensi oni ert

wer den niissen

Somt offenbaren diese Druckschriften kei nen Abgaskuhl er

i m Sinne des beanspruchten Gegenst andes.

Nach Auffassung der Kanmer sind diese Druckschriften
deshal b nicht so relevant, dass sie die Neuheit des
Cegenst andes des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 2 prim
facie in Frage stellen kénnten. Deshalb hielt es die
Kanmer fidr geboten, von ihrer Befugnis nach Art. 13 (1)
VOBK Gebrauch zu machen und di ese Druckschriften nicht

zum Ver f ahren zuzul assen

Zul assigkeit - Préasentation (Unterlagen D2, D3)

GemaR Artikel 13 (3) VOBK werden Anderungen des
Vor bri ngens nach Anberaumung der mindl i chen Ver handl ung
ni cht zugel assen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren

Behandl ung der Kammer oder dem bzw. den anderen
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Betei li gten ohne Verl egung der mindli chen Verhandl ung
ni cht zuzurmuten ist. Bei dieser Vorschrift komm es auf

di e Rel evanz des Vorbringens nicht an.

Die Prasentation wurde erstmalig i mBeschwerdeverfahren,
ca. 1 Monat vor der mindlichen Verhandl ung i m H nblick
darauf genannt, dass auch die Anordnung des Ventils auf
der Zustronseite bekannt gewesen sei

Bei der Zul assung von sehr spat vorgebrachten mindlichen
O fenbarungen als Stand der Technik halt es die
Beschwer dekanmer fur geboten, strenge Mal3st dbe anzul egen.

I m H nblick auf die gegensatzlichen Standpunkte der
Beteiligten hierzu hat die Beschwerdekamer erhebliche
Zwei fel, ob nicht nach den Urstanden von einer

stil |l schwei genden CGehei mhal t ungsver pflichtung bei der
Prasent ati on ausgegangen werden muss. Aus den

vorgel egten Unterlagen scheint sich zu ergeben, dass die
Prasentati on eher zum Zwecke ei ner genei nsanmen (Witer-
) Entwi ckl ung stattfand, bei der — entgegen der
Feststellung in Unterlage D3 - zum ndest von ei nem

still schwei genden Cehei mhal t ungsvor behalt auszugehen i st,
und nicht etwa zur Préasentation eines fertig

entw ckelten Produkts. Auch ist der Unterlage D3 nicht
ent nehnbar, wel che Funktion die "verantwortlichen
Mtarbeiter"” bei Ford hatten und ob diese als

O fentlichkeit anzusehen waren.

D ese Zwei fel hatten i m Rahnmen ei nes rechtzeitig darauf
gerichteten Vorbringens noch gekl art werden koénnen. D e
Ber ticksi chti gung di eses Vorbringens in der mindlichen
Ver handl ung hatte jedoch zu ei ner Vertagung der

Ver handl ung gefihrt.
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4.2.3 Somt konnten die zu dieser Prasentation genannten

Unterlagen D2 und D3 nicht zum Verfahren zugel assen

wer den.

Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Die Figuren 2 und 3 der Druckschrift E10 of fenbaren

ei nem Fachmann ei ne Vorrichtung zur Abgasr uckf dhrung for
ei nen Verbrennungsnotor mt ei nem Abgaskuhl er 60, der

ei nen Stromungsweg fir flussiges Kihlmttel 62 (siehe
Absat z [ 0020] der Maschi nentberset zung E10*) und ei nen
St romungsweg fir Abgase aufweist. Mt einemdurch ein
Stellelement 59c verstellbares Ventil 59 kann die Menge
des ruckgef thrten Abgases geregelt werden.

In den Figuren ist deutlich zu erkennen, dass das

Kihl rohr 61 das I nnenrohr 58 nicht nur im Bereich der
Ventil schlielRel emente 59a und 59b unschlielt, sondern
Uber einen | &ngeren Bereich. Deshal b werden di e Abgase
durch das Kuhlwasser im Mantel 6la gekihlt. Da der
Ventilsitz 59a des Ventils 59 auf der Innenseite des
Abgasrohres 58 angeordnet ist und di eses Rohr

gl eichzeitig die Innenbegrenzung des Abgaskuhlers 60 ist,
schl i een das Ventil gehause und der Abgaskuhl er

unm ttel bar anei nander an und bil den ei ne Bauei nheit.

Den Figuren ist auch entnehnbar, dass das Stell el enent
59c¢ an der AuRRenwand des Kihlers 60 angeordnet ist. Zwar
wird nicht explizit beschrieben oder gezeigt, w e das
Stellelement mt dem Rohr verbunden ist. Dies ist aber
auch nicht erforderlich, weil der Fachmann wei 3, dass
zur | 6sbaren Verbi ndung zwei er Maschinenteile definierte
Mont agef | achen erforderlich sind. Sol che Fl &chen werden
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ubl i cherwei se als Fl ansch bezeichnet. Ei n Flansch dient
der Positionierung von Bauteilen und der Ubertragung von
Kraften zw schen i hnen. Dies ist auch zw schen dem
Stell el ement 59c und dem Kihl er 60 erforderlich. Deshalb
ist fur den Fachmann in dieser Druckschrift inplizit ein
Stell el enent offenbart, das an einem Fl ansch des
Abgaskthl ers angebracht ist und von dem durch den
Abgaskiuhl er stromenden Kihlmttel mtgekiuhlt wrd.

Somt sind santliche Merkmal e des Anspruchs 1 des Haupt -
und Hi | fsantrages 1 aus di eser Druckschrift bekannt, so

dass dessen CGegenstand nicht nehr neu i st

(Artikel 54 (2) EPU 1973) und kei nem di eser Antréage

st at t gegeben werden konnte.

H | fsantrag 2

Artikel 123 (2) EPU 1973

Anspruch 1 dieses Antrages wurde im Vergleich zu dem auf
Anspruch 2 rickbezogenen Anspruch 4 der Annel dung in der
ursprunglich eingereichten Fassung fol gender mal3en

geandert:

a) Der Abgaskuhl er wei st einen Stronungsweg fur
fllUssiges Kiuhlmttel und einen Strdmungsweg fir
Abgase auf: di ese Anderung ist in den
Absat zen [0014] und [0015] der verdoffentlichten

Annel dung of fenbart.

b) Das Bauteil des Abgaskihl ers an dem das Stell el enent
angebracht ist, ist ein Flansch: diese Anderung i st
in Spalte 3, Zeilen 43-46 und 54-56 offenbart.



- 16 - T 0287/ 05

c) Der Flansch wird von dem durch den Abgaskuhl er
stromenden Kuhlmttel mtgekuhlt: genmald dem
ursprungli chen Anspruch 2 steht das Bauteil, an dem
das Stellelenent befestigt ist mt dem Abgaskihler in
war nel ei t ender Ver bi ndung. Deshal b wird bei der
Ausf Uhrungsf orm genal3 den Figuren 1 und 2 das Bauteil
d. h. der Flansch 23, von dem durch den Abgaskuhl er
stronmenden Kuhlmttel mtgekuhlt. Dies ist auch bei
der Ausf thrungsform nach den Figuren 3 und 4 der Fall
wo das Kuhlmttel nicht nur den Abgaskuhl er kihlt,
sondern auch den Flansch 24 durchstront und m tkuhlt.
Auch di ese Anderung ist somit urspriinglich offenbart.

6.1.2 Damit verstoRen die Anderungen in Anspruch 1 nicht gegen

6.2

die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU 1973.

Artikel 84 EPU 1973

In Anspruch 2 des Hilfsantrages 2 wird durch die

Ver wendung des unbestimten Artikels vor "Bauteil"™ der

Ei ndruck erweckt, dass es sich dabei umein, im

Vergl eich zu demin Anspruch 1 genannten, weiteres

Bautei |l handel n wirde. Da ei ne sol che Ausfihrungsformin
der Patentschrift weder dargestellt noch beschrieben ist,

wi der sprechen sich di ese Anspriche.

Wei | diese Unklarheit jedoch nicht auf eine Anderung im
Ei nspruchsverfahren zurickgeht, konnte sie im

Beschwer deverfahren nicht weiter bericksichtig werden
(siehe hierzu die oben genannte

Ent schei dung G 9/91, Nr. 19).

Fur den Fachmann ergi bt sich allerdings eindeutig aus
den Zei chnungen und der Verwendung der Bezugszei chen,
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dass es sich bei demin Anspruch 2 genannten Bauteil um
dassel be Bauteil des Anspruch 1 handelt, welches mt
ei nem oder nehreren Kanalen fur das Kihlmttel versehen

i st.

Neuhei t

Nach dem Wortl aut des |letzten Merkmal s des Anspruches 1
muss das Ventil auf der Abgaszustronseite des
Abgaskiuhl ers angeordnet sein. Das Ventil nuss al so
stromaufwarts vor dem Abgaskuhler |iegen, weil nur dort
das Abgas dem Abgaskuhl er zustront

Bei der in den Figuren 2 und 3 der in 10 dargestellten
Vorrichtung sitzen die VentilschlielRel enente 59a, 59b
des Ventils 59 jedoch in der Mtte des Abgaskuhl ers.

Somt ist der Gegenstand des Anspruches 1 di eses
Hi | f santrages neu gegenuber dem geltend genmachten Stand
der Technik (Artikel 54 (2) EPU 1973).

Erfinderi sche Tatigkeit

Den néchstliegenden Stand der Technik bildet die in den
Figuren 2 und 3 der Druckschrift E10 dargestellte
Vorrichtung zur Abgasrtckfdhrung fir einen

Ver br ennungsnot or .

| m Gegensat z dazu ist in Druckschrift E3 keine zur
Abgasr uckf ihrung bei ei nem Ver brennungsnot or geei gnete
Vorrichtung beschrieben, die ein die rickgefihrte
Abgasnenge besti mrendes Ventil aufweist. Vielnehr sol
mt di eser Anordnung di e Aufheizung des Mt orbl ocks des
Ver br ennungsnot ors nach dem Starten erheblich
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beschl euni gt werden. Deshal b konm di ese Anordnung ni cht

al s nachstli egender Stand der Technik in Betracht.

6. 4.2 Aufgabe

a)

b)

Gemal3 der gefestigten Rechtssprechung der

Beschwer dekammern wird bei der objektiven Ermttlung
der erfindungsgendald gel 6sten techni schen Aufgabe
zunachst von der in der Patentschrift fornmulierten
Auf gabe ausgegangen. Erst wenn sich herausstellt,
dass di ese nicht gel 6st wird oder wenn ein
unzutreffender Stand der Technik zu ihrer Definition
her angezogen wurde, nuss untersucht werden, wel che
andere techni sche Aufgabe objektiv bestand (siehe

bei spi el sweise T 644/97 vom 22. April 1999, 2.3.,
erwahnt in "Rechtssprechung der Beschwerdekanmern des
Eur opai schen Patentants" 5. Auflage, 2006, Seite 148).

In der Beschrei bungseinleitung der Patentschrift ist
di e oben genannte, den nachstliegenden Stand der
Techni k of fenbarende Druckschrift E10 nicht
auf gef thrt. O fensichtlich wiurde zur Definition der

i n der Annel dung genannten Aufgabe ein anderer Stand
der Techni k herangezogen, der nicht den

nachstli egenden Stand der Techni k repréasentiert.
Deshal b nuss untersucht werden, wel che andere

t echni sche Auf gabe objektiv bestand.

Der Gegenstand des Anspruches 1 unterscheidet sich
von der aus den Figuren 2 und 3 der E10 bekannten
Vorrichtung nur dadurch, dass das Ventil auf der
Abgaszustronsei te des Abgaskihl ers angeordnet i st.
Damt wird erreicht, siehe Patentschrift [0007], dass
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di e Gefahr des Festsetzens von Abgasrickstanden am

Ventil und seinen Elenenten relativ gering ist.

Deshal b bestand die zu | 6sende techni sche Aufgabe
darin, die Vorrichtung gemal3 den Figuren 2 und 3 der
Druckschrift E10 derart auszubilden, dass sich die
Gef ahr des Festsetzens von Abgasrickstanden am Venti |
und sei nen El enenten verringert, ohne das

Stell el enent therm sch stéarker zu bel asten.

6.4.3 N cht naheli egende LOsung

a)

b)

Sel bst wenn es zutreffend ware, dass es nur drei
Mogl i chkeiten zur Anordnung des Ventils gabe, hat die
Argunent ati on der Ei nsprechenden, es sei naheliegend,
ei ne daraus auszuwahl en, di e Kanmer nicht dberzeugt.
Denn nach der stéandi gen Rechtssprechung der

Beschwer dekammern kommt es nicht darauf an, ob der
Fachmann den beanspruchten CGegenstand hatte auffinden
kénnen, sondern vielnehr, ob er es in der Hoffnung
auf eine Losung der zugrundel i egenden techni schen

Auf gabe bzw. gerade in Erwartung ei ner Verbesserung
oder eines Vorteils auch tatsachlich getan hatte.

Daf ir gi bt es vorliegend kei ne Anhal t spunkte.

Druckschrift E11

i) Der Fachmann wirde di e Anordnung des Ventils nach
Bild 2 der E11 nicht auf die Vorrichtung der
Figuren 2 und 3 der Druckschrift E10 ubertragen,
weil es sich umverschi edene Systenme handelt. In
Bild 2 der E11 wird ei n Hochdrucksystem
dargestellt, bei dem das Ruckfdhrventil zw schen
dem Mot or ausl a3 und ei ner Turbi ne angeordnet ist.
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Dengegeniber handelt es sich bei demin den
Figuren 2 und 3 der Druckschrift E10 gezeigten
System um ei n Ni ederdrucksystem bei dem das

Rickf hrventi| nach der Turbine angeordnet ist.

Zwar wird imletzten Satz der

Syst enbeschrei bung 2 der Druckschrift E11 auch
erwahnt, dass ei ne Abgasr uckf uhrung im

Ni eder druckberei ch nbglich sei, dass damt aber
Ver schnut zungs- und Korr osi onser schei nungen im

Verdi chter und i m Ladel uft kthl er verbunden sei en.

Schon aus di esem G und hatte der Fachmann kei ne
Ver anl assung, die Lehre der Druckschrift E11 zu
ber ticksi chti gen.

i1) Aber selbst wenn er dies getan hatte, z.B. weil
zum ndest der Aspekt der oben genannten Aufgabe,
Ver schnut zungen zu vernei den, dort angesprochen
ist, wirde i hn die Anwendung di eser Lehre zu
ei ner im Vergl eich zum beansprucht en Gegenst and
anderen Vorrichtung fuhren. Dann wirde er naniich
bei der in den Figuren 2 und 3 der Druckschrift
E10 gezeigten Vorrichtung i m Mant el raum des
War met auschers 60 Wngl ets vorsehen, womt aber
ni cht Verschnut zungen i m Ventil sitzbereich

ver m eden wir den.

Auch aus den Druckschriften E3 und P ist es nicht
bekannt, zur Vernei dung ei nes Festsetzens von

Abgasr tiickst anden am Venti|l dieses unmttel bar vor dem
Abgaskuhl er anzuordnen. Deshal b hatte der Fachmann
auch kei ne Veranl assung, diese Druckschriften zu

ber ticksi chti gen.



6.5

- 21 - T 0287/ 05

d) Deshalb ergibt sich der Gegenstand des Anspruches 1
des Hilfsantrages 2 fur den Fachmann nicht in
nahel i egender Wi se aus dem ent gegengehal t enen St and
der Techni k und beruht somit auf einer erfinderischen
Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973).

Da di e Beschrei bung noch nicht an den Anspruchssatz des
Hi | f santrages angepal3t worden ist, hat die Kanmer die
Sache genmaR Artikel 111 (1), Satz 2 EPU 1973 an die
Ei nspruchsabt ei | ung zur ickverw esen, damt dies dort

erfol gt.

H | fsantrag 3

Bei dieser Sachlage war es nicht erforderlich, den
Hi | fsantrag 3 zu bericksichtigen
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Ent schei dungsf or nel

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die 1. Instanz mt der MaRRgabe
zur ickverw esen, das Patent mt fol genden Ansprichen und
Zei chnungen und ei ner noch anzupassenden Beschrei bung

aufrecht zuer hal t en:

- Anspriche: 1 bis 6 des Hilfsantrages 2 (vormals
H | fsantrag 15);

- Zei chnungen: Figuren 1 bis 4, we erteilt.

Der Geschaftsstell enbeante Der Vorsitzende

G Magouliotis M Ceyte



