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Aktenzeichen: T 0416/06 - 3.2.04

ENTSCHEIDTUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 10. Juli 2006

Beschwerdefiihrer: Mann + Hummel GmbH
Hindenburgstrasse 45
D-71638 Ludwigsburg (DE)

Vertreter: Gerhard Voth
Mann + Hummel GmbH
D-71631 Ludwigsburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 3. November
2005 zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 02007375.5
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: M. Poock
C. Heath
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Sachverhalt und Antrage

I. Die PrlUfungsabteilung hat mit der Entscheidung vom
3. November 2005 die europaische Patentanmeldung

Nr. 02 007 375.5 zurlckgewiesen.

Sie war der Auffassung, dass der Gegenstand des
Anspruches 1 nicht erfinderisch sei, weil er sich aus

der nahe liegenden Verwendung des aus EP-A-0 482 272 (D3)
bekannten Montagespritzgiefiverfahrens fir die
Verschlussorgane des aus DE-A-19 800 207 (D1l) bekannten

Schaltverbandes ergabe.

II. Dagegen hat die Beschwerdefihrerin am 19. Dezember 2005
Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die
Beschwerdegeblhr entrichtet. Die Beschwerdebegrindung

ist am 3. Marz 2006 eingegangen.

In einem Bescheid teilte die Kammer der
Beschwerdefihrerin ihre vorlaufige Einschatzung mit,
dass der Gegenstand des geltenden Anspruches 1, der der
Entscheidung der Prlufungsabteilung zugrunde lag und am
22. Juli 2004 eingereicht worden ist, nicht erfinderisch

sei.

IITI. Am 10. Juli 2006 hat die Beschwerdeflihrerin in der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer einen
geanderten Anspruch vorgelegt, der die bisher glltigen

Anspriche ersetzen soll.

Dieser Anspruch hat folgenden Wortlaut:

"Schaltverband (10) zum Verschluss von Saugkanalen (24,

24a, 24b) einer Ansaugvorrichtung einer Brennkraft-

1601.D



IV.

1601.D

-2 - T 0416/06

maschine, der mehrere Verschlussorgane (13, 16) aufweist,
die in durch Rahmen (14a) fUr die Verschlussorgane
gebildeten Durchgangen (12) angeordnet sind, wobei die
Verschlussorgane unter Verwendung von Teilfldchen der
jeweiligen Rahmen (1l4a), insbesondere der Durchgange,
als Formwandungen und zusatzlichen weiteren Formteilen
im MontagespritzgiefRverfahren derart hergestellt sind,
dass die Verschlussorgane in eine Kavitat
hineingespritzt werden, welche sich durch die Formteile
und jene Teilflachen des Rahmens ergibt, mit denen die
Verschlussorgane in Eingriff bringbar sind und wobei die
Lagerwellen der Verschlussorgane, die zu einer
Verdrehung der selben notwendig sind, einteilig mit den
Verschlussorganen hergestellt sind, wodurch sich
Lagerflachen im Rahmen flr die Lagerwellen bilden, wobei
jede Lagerwelle (15) eine eigene Drehachse aufweist,
wobei eine Betdtigungsvorrichtung, bestehend aus einer
Schubstange (20) und einem Antrieb (21), fir die
Verschlussorgane (13, 16) vorgesehen ist, wobei der
Schaltverband an zylinderkopfseitige Ausldsse (23) der
Brennkraftmaschine zur Verbindung der Saugkanale (24)
mit einem Zylinderkopf (25) der Brennkraftmaschine
anschlieBbar ist, wobei der Schaltverband mit Dichtungen
(28) versehen ist, um eine Abdichtung gegenlber einem
Saugrohr (29) und dem Zylinderkopf (25) zu gewahrleisten,
wobei die Verschlussorgane aus Schaltklappen bestehen,
wobei die Durchgadnge (12) V-£fdérmig versetzt derart
angeordnet sind, dass sie zwel zueinander parallele
Reihen bilden und wobei nur die Durchgdnge einer Reihe

mit den Schaltklappen (18) versehen ist."

Nach Auffassung der Beschwerdefiihrerin sei der
Gegenstand dieses Anspruches nicht naheliegend, weil es

im Stand der Technik nicht bekannt sei, die Durchgange
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V-f6rmig versetzt derart anzuordnen, dass sie zwel
zueinander parallele Reihen bilden und nur die

Durchgange einer Reihe mit den Schaltklappen zu versehen.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit dem in der
mindlichen Verhandlung am 10. Juli 2006 vorgelegten
Anspruch und den mit Schreiben wvom 31. Mai 2006
eingereichten Beschreibungsseiten 1-7 und Figuren 1-6 zu

erteilen.

Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerde ist zuldssig.

Anderungen

Mit dem geltenden Anspruch wird nunmehr der in den
Figuren 5 und 6 dargestellte Schaltverband beansprucht.
Bei diesem sind die (Rahmen fur die Verschlussorgane
bildenden) Durchgange V-férmig versetzt derart
angeordnet, dass sie zwei zueinander parallele Reihen
bilden und nur die Durchgange einer Reihe sind mit den

Schaltklappen versehen.

Die Kombination der Merkmale dieses Anspruchs ergibt
sich aus der ursprlinglich eingereichten Fassung der
Anmeldung durch die Anspriiche 1 und 3 in Verbindung mit
den Figuren 5 und 6 sowie den Seiten 2, Zeile 24 bis
Seite 3, Zeile 7 und Seite 7, Zeilen 4 bis 7; 10 bis 12
und 23 bis 25.
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Demnach geht der Gegenstand des geadnderten Anspruchs
nicht UGber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus, so dass die Erfordernisse

des Artikels 123 (2) EPU erftillt sind.

Dieser Patentanspruch ist auch klar und erfillt somit

die entsprechenden Erfordernisse des Artikels 84 EPU.

Zurlckverweisung

Die nach Auffassung der Beschwerdefihrerin im Stand der
Technik nicht bekannten Merkmale, die Durchgadnge V-
férmig versetzt derart anzuordnen, dass sie zwei
zueinander parallele Reihen bilden, und dass nur die
Durchgange einer Reihe mit den Schaltklappen versehen
sind, sind in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen
nicht in den Ansprlichen sondern lediglich in der
Beschreibung (beispielsweise Seite 7, Zeilen 4 und 5 in

Verbindung mit Figur 5) beschrieben.

Diese Anderung wird als wesentlich angesehen, weil der
Anspruch dadurch auf einen Gegenstand gerichtet ist, der

zum ersten Mal im gesamten Verfahren beansprucht wird.

Zwar scheint der im Recherchenbericht genannte Stand der
Technik keine Hinweise hinsichtlich des nunmehr
beanspruchten Gegenstandes zu geben, jedoch ist fraglich,
ob dieser Gegenstand in der Recherche tberhaupt

beritcksichtigt worden ist.

Der Recherchenbericht soll auf der Grundlage der
Patentansprliche unter angemessener Berlcksichtigung der
Beschreibung und der Zeichnungen erstellt werden

(Artikel 92 (1) EPU). Hierzu wird in den Richtlinien flr
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die PriUfung im europaischen Patentamt B-III, 3.5
sinngemaf’ ausgefihrt, dass die Recherche auch den
Gegenstand umfassen sollte, von dem vernUnftigerweise
erwartet werden konnte, dass er nach einer

Anspruchsanderung beansprucht wird.

3.2.2 Nach Auffassung der Kammer war es fir die
Recherchenabteilung aber nicht vorhersehbar, dass die
Ausfihrungsform der Figuren 5 und 6 im weiteren
Verfahren als Erfindung beansprucht wird, da sie in der
ursprlinglich eingereichten Fassung der Anspriche nicht

beansprucht wurde.

Die Recherchenabteilung konnte deshalb davon ausgehen,
dass daflr kein Schutz gewlnscht wird und es war nicht
zwingend erforderlich diesen Gegenstand in die Recherche

mit einzubeziehen.

3.3 Aufgrund der ihr vorliegenden Informationen, ist es der
Kammer nicht mdéglich zu beurteilen, ob die zusatzlichen,
auf diese Ausfihrungsform gerichteten Merkmale bei der
Recherche tatsadchlich berltcksichtigt worden sind oder
nicht. Die Klarung dieser Frage ist aber erforderlich
damit die PrUfung des beanspruchten Gegenstandes auf

Patentfadhigkeit fortgesetzt werden kann.

3.4 Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass die im
Beschwerdeverfahren vorgeschlagenen wesentlichen

Anderungen eine weitere Sachprifung erforderlich machen.

3.5 Unter diesen Umstanden halt es die Kammer fir angebracht,
von ihren Befugnissen nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch
zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die

Prifungsabteilung zurlckzuverweisen.
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Im weiteren Prufungsverfahren sollte die
Prifungsabteilung insbesondere prufen, ob eine
Nachrecherche zum Gegenstand des nunmehr geltenden
Anspruchs erforderlich ist. Darliber hinaus scheint es
erforderlich zu sein, die Beschreibung an diesen
Anspruch und die Bezugszeichen anzupassen, wobei
hinsichtlich der einteiligen Fassung des Anspruches 1
auf die Richtlinien fir die Prifung im europdischen

Patentamt C-III, 2.3b hingewiesen wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weilteren
Entscheidung auf der Grundlage des in der mindlichen

Verhandlung Uberreichten einzigen Antrages

zurlckverwiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
G. Magouliotis M. Ceyte
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