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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 21. Juli 2008

Beschwerdefuhrerin: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 Minchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 23. Juni 2005
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 99118689.1
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Scheibling
Mitglieder: M. Poock
C. Heath
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Sachverhalt und Antrage
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Die europaische Patentanmeldung Nr. 99 118 689.1 ist mit
der Entscheidung vom 23. Juni 2005 zurickgewiesen worden.

Nach Auffassung der Prifungsabteilung erfulle die
geltende Fassung der Anmeldung nicht die Erfordernisse
des Artikels 84 EPU 1973, weil unklar sei, in welcher
Beziehung die Definitionen des Abstandes x, des Radius”
R, der Tiefe H und des Hohlkehlen-Radius®™ r zum
Durchmesser D der Lagerbohrungen im Lagerstuhl stinden.

Zur Patentfahigkeit des beanspruchten Gegenstandes
werden iIn der Entscheidung keine Ausfuhrungen gemacht.
Jedoch hatte der beauftragte Prufer im Prufungsverfahren
in einer telefonischen Ricksprache mit der Anmelderin
(siehe Niederschrift vom 25. Oktober 2004) festgestellt,
"dass die auf Seite 4 der Beschreibung [der Anmeldung]

erwdhnten Kanadle einen Unterschied darstellen' wirden.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am
27. Juli 2005 Beschwerde eingelegt, die Beschwerdegebiuhr

entrichtet und die Beschwerde begrundet.

Nach einem Bescheid der Kammer und mehreren
telefonischen Ricksprachen mit dem Berichterstatter hat
die Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom 28. Marz 2008

neue Unterlagen vorgelegt.

Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) beantragte die
Entscheidung der Prufungsabteilung aufzuheben und die
Angelegenheit an die Prufungsabteilung zur weiteren
Entscheidung auf der Basis der mit Schreiben vom

28. Marz 2008 eingereichten Haupt- und Hilfsantrage
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zuruckzuverweisen. Hilfsweise beantragte sie eine

mundliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Anspriche des Hauptantrages lauten:

1. Gegossenes Maschinengehause einer Hubkolben-
Brennkraftmaschine, beil dem ein Kurbelwellen-Lagerstuhl
(5) In einer zwischen in Maschinenlangsrichtung
beabstandeten Zylindern (3) verlaufenden Querwand (4)
angeordnet ist, wobei der Lagerstuhl (5) eine
Anschlussflache (6) aufweist fur einen mittels einer
Verschraubung anordbaren Lagerdeckel (7) und der
Lagerstuhl (5) ferner uUber beiderseits der
Anschlussflache (6) in der Querwand (4) ausgebildete
Hohlkehlen (8) mit der jeweiligen Gehausebegrenzung (9)
in einteiliger Verbindung steht, dass ferner der
Lagerstuhl (5) im wesentlichen auf Hohe von
Gewindebohrungen (10) der Lagerdeckel-Verschraubung
einen taillierten Querschnittsverlauf (13) aufweist, der
mittels eines abschnittsweise bogenformig einwarts zur
benachbarten Gewindebohrung (10) gerichteten &aufReren
Konturverlaufes (12) der mit dem Lagerstuhl (5)
verbundenen Gehausebegrenzung (9) erzielt i1st, wobeir die
Gehausebegrenzung (9) i1m Bereich des Lagerstuhles (5)
Teil eilnes aullenseitig an einem Leichtmetall-
Maschinengehduse (1) mit V-formig angeordneten Zylindern
ausgebildeten Kanals (18) ist.

2. Maschinengehduse nach Anspruch 1 , dadurch
gekennzeichnet, dass der Kanal (18) insbesondere einem
Olriucklauf dient".
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Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. GemaR Artikel 84 EPU 1973 miussen die Patentanspriiche

deutlich, also klar sein.

Der geltende Anspruchsatz gemédl} Hauptantrag enthalt
nicht mehr die in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung beanstandeten Gréllen x, R, H, r und
D. Somit ist der Zuriuckweisungsgrund, auf den sich die
Entscheidung der Einspruchsabteilung stitzte,

gegenstandslos geworden.

3. Aus der Niederschrift zur personlichen Riucksprache mit
der Anmelderin ergibt sich nicht, ob sich die
Feststellung des beauftragten Prifers, dass die auf
Seite 4 der Beschreibung der Anmeldung erwahnten Kanale
einen Unterschied darstellen wirden, nur auf die dort
erwdhnte Druckschrift DE-A-1 268 901 bezieht oder auf
den gesamten nachgewiesenen Stand der Technik. Aus der
Akte ergibt sich auch nicht, ob die Prifungsabteilung
die Patentfahigkeit des Gegenstandes des Anspruches 1
gemall dem Hauptantrag vollstandig gepruft hat,
insbesondere ob er auf der nach Artikel 52 (1) EPU
erforderlichen erfinderischen Tatigkeit beruht.

Deshalb halt es die Beschwerdekammer fur geboten, von
der Moglichkeit nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPU 1973

Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren
Bearbeitung des Hauptantrages an die Priufungsabteilung

zuriuckzuverweisen.
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4. Bei dieser Sachlage musste der Hilfsantrag nicht
beriucksichtigt werden.

Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prufungsabteilung zur
weilteren Entscheidung auf der Basis des mit Schreiben
vom 28. Marz 2008 eingereichten Hauptantrages

zuriuckverwiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
G. Magouliotis C. Scheibling
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