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ENTSCHEIDTUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 25. April 2006

Beschwerdefiihrer: Volkswagen Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE)
Vertreter: -
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 17. Marz 2005
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 00120193.8
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Crane
Mitglieder: C. Narcisi
S. Hoffmann



-1 - T 1065/05

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

0831.D

Die Europaische Patentanmeldung Nr. 00 120 193.8 wurde
mit der am 17. Marz 2005 zur Post gegebenen Entscheidung
wegen mangelnder Klarheit des Gegenstands des

Anspruchs 1 zurlckgewiesen. Dagegen wurde von der
Anmelderin am 25. Mai 2005 Beschwerde eingelegt und
gleichzeitig die Beschwerdegeblhr entrichtet. Mit der
Beschwerdebegrindung, die am 14. Juli 2005 eingereicht
wurde, beantragte die Beschwerdeflhrerin die Aufhebung
der Entscheidung und die Rlckzahlung der

Beschwerdegeblihr.

In der Mitteilung vom 26. August 2005 informierte die
Prifungsabteilung die Beschwerdefihrerin, daf
entsprechend Artikel 109 EPU der Beschwerde abgeholfen
wurde. Dem Antrag auf Rlckerstattung der

Beschwerdegeblhren wurde indessen nicht stattgeben.

In der Beschwerdebegrlindung fihrte die
Beschwerdefihrerin aus, die Entscheidung beruhe auf
Gruinde, zu denen sie sich nicht hatte aufRern kdnnen.
Somit sei durch die Verletzung von Artikel 113 (1) EPU
ein wesentlicher Verfahrensfehler begangen worden, der
eine Rlckzahlung der Beschwerdegeblhr rechtfertige
(Regel 67 EPU). Die Beschwerdefiihrerin habe als Antwort
auf die in der Mitteilung der Prufungsabteilung vom

6. Mai 2004 als unklar gerlgten Angaben, insbesondere
den Bezug der im vorliegenden Sachverhalt relevanten
Sekundarschwungmasse flr ein Wasserfahrzeug auf eine fir
Verbrennungsmotoren im Automobilbau Ubliche Ausfihrung,
mit der Eingabe vom 2. September 2004 diese Mangel
behoben. Folglich sei nicht nachvollziehbar, wieso die

Anmeldung wegen fehlender Klarheit zurlckgewiesen worden
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sei. Selbst wenn die mit dem letzten Schreiben
eingereichte Fassung des Anspruchs 1 neue Unklarheiten
aufweisen sollte, so sei damit im Hinblick auf

Artikel 113 (1) EPU keine unmittelbare Zuriickweisung der

Anmeldung zu rechtfertigen.

Entscheidungsgrinde

0831.D

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPU
in Verbindung mit den Regeln 1 (1) sowie 64 EPU und ist
somit zulassig. Aufgrund der Abhilfeentscheidung der
Prifungsabteilung vom 26. August 2005 ist Gegenstand des
Verfahrens vor der Beschwerdekammer ausschlieflich der
Antrag auf Rickzahlung der BeschwerdegebUhr (vgl.

G 03/03, Entscheidungsgrinde 3.5, ABl. EPA 2005, 344).

Es ist zunachst festzustellen, daf? der in der Mitteilung
der Prifungsabteilung vom 6. Mai 2004 gerlugte
Klarheitsmangel sich auf das Merkmal des Anspruchs 1
gemafs Eingabe vom 30. Marz 2004 bezieht, wonach (i) "die
Sekundarschwungmasse (9) eine Masse aufweist, die
mindestens um den Faktor 2 grdéffer dimensioniert ist als
eine, bei der Ausgestaltung eines typgleichen
Verbrennungsmotors flr den Automobilbau tbliche
Sekunddrschwungmasse". In der nachfolgenden Eingabe der
Anmelderin vom 2. September 2004 wurde der Wortlaut
dieses Merkmals in den Wortlaut (i') geadndert, wonach
"die Sekundadrschwungmasse (9) eine Masse aufweist, die
mindestens um den Faktor 2 grofRer dimensioniert ist als
eine Sekundarschwungmasse bei der Ausgestaltung fir den

Antriebsstrang im Automobilbau".



0831.D

- 3 - T 1065/05

Die Beschwerdefihrerin geht ersichtlich davon aus, daf
der in Anspruch 1 im Merkmal (i) bzw. (i') verwendete
Begriff der "Sekunddrschwungmasse" durch seine
spezifische Verwendung im Automobilbau fir den Fachmann
definiert wird und eine eindeutige Lehre festlegt. In
der Mitteilung vom 6. Mai 2004 wurde gegen eine solche
Definition bereits eingewendet, daf sie unklar sei, weil
sie namlich je nach Automobiltyp unterschiedliche
Dimensionierungen der Schwungmasse implizieren koénne.
Die Anmelderin hat somit mit ihrer nachfolgenden Eingabe
vom 2. September 2004 an dieser Definition in Kenntnis
der Auffassung der Prifungsabteilung nichts geandert und
hat lediglich mit derselben Eingabe weitere Ausfiihrungen
gemacht, wieso diese Definition ihrer Ansicht nach eine

klare Lehre beinhalte.

Daraus kann nur der Schlufi gezogen werden, dafl die
Anmelderin zum Zurlckweisungsgrund mangelnder Klarheit
eindeutig Stellung genommen hatte und die Zurlckweisung
der Prifungsabteilung flr sie nicht {berraschend sein
konnte. Im UGbrigen wird noch festgehalten, daf3 die
Prifungsabteilung bereits in der ersten Mitteilung vom
26. Januar 2004 einen Klarheitseinwand gegen den im
Merkmal (i') verwendeten Begriff "Sekundarschwungmasse"
erhoben hatte, damals allerdings auf den abhangigen
Anspruch 2 bezogen, welches das in Rede stehende Merkmal

urspringlich enthielt.

Im Ergebnis ist also die Kammer der Ansicht, daf die
Prifungsabteilung gemdfR Artikel 96 (2) EPU in Verbindung
mit Regeln 51 (2) und 86 (3), Satz 1, EPU, die
Anmelderin "so oft wie erforderlich" zur Stellungnahme
aufgefordert hat und den Grundsdtzen von Artikel 113 (1)

EPU Genlige getan wurde.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Der Antrag auf Rlckerstattung der Beschwerdegeblhren wird

zurlckgewiesen.
Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
A. Vottner S. Crane
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