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Sachverhalt und Antrage

I. Mit der am 14. Mair 2007 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung
festgestellt, dass das europaische Patent Nr. 1 322 841
in seiner geadnderten Fassung die Erfordernisse des
Europaischen Patentiibereinkommens (EPU) erfullt.

1. Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) legte gegen
diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte u.a.
wegen VerstoRes wegen Artikel 123(2) EPU die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

1. Mit 1hrer Beschwerdeerwiderung beantragte die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Zurickweisung

der Beschwerde.

1v. Nach der Ladung zur mindlichen Verhandlung &auRerte die
Kammer in einem Bescheid vom 4. September 2009 ihre
vorlaufige Meinung. In Bezug auf den Einwand unter
Artikel 123(2) EPU wies die Kammer darauf hin, dass
nach vorlaufiger Beurteilung die Merkmalskombination
des Anspruchs 1 nicht in der urspringlich eingereichten

Anmeldung offenbart seil.

V. Mit 1threm Schreiben vom 21. Oktober 2009 reichte die
Beschwerdegegnerin sieben Hilfsantrage ein.

VI. Am 6. November 2009 wurde vor der Kammer mindlich
verhandelt.

Die Beschwerfuhrerin bestatigte ithren Antrag auf
Widerruf.
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Die Beschwerdegegnerin zog alle fruheren Hilfsantrage
zurick und beantragte als Hauptantrag die Beschwerde
zuruckzuweisen und hilfsweise, das europaische Patent
auf der Grundlage der Anspriche des

1. oder 2. Hilfsantrags, die iIn der mundlichen
Verhandlung eingereicht wurden, aufrechtzuerhalten.

Patentanspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Entluftungsvorrichtung fir ein Kurbelgehause einer
Brennkraftmaschine mit einem Zentrifugal-Olabscheider
(1), der einen Gemischeinlass (13) fur ein Luft-0l-
Gemisch und einen Luftauslass (12) fur Reinluft sowie
einen Olauslass (14) fiur Ol aufweist und der als
Tellerseparator (1) ausgebildet ist, der einen als
Gehause (7) ausgebildeten Stator (2) aufweist, in dem
ein Rotor (3) untergebracht ist, der mehrere Teller (9)
aufweist, die entlang der Rotorachse (19) parallel
zueinander und koaxial zur Rotorachse (19) angeordnet
sind, wobei jeweils zwischen zweil benachbarten Tellern
(9) ein Spalt (10) ausgebildet i1st, der einen Im
Inneren des Rotors (3) ausgebildeten Ringraum (11) mit
einem Raum (8) verbindet, der im Inneren des Gehauses
(7) den Rotor (3) umgibt, wobei der Ringraum (11) des
Rotors (3) mit einem den Luftauslass bildenden ersten
Anschluss (12) und der Raum (8) des Gehauses (7) mit
einem den Gemischeinlass bildenden zweiten Anschluss
(13) sowie einem den Olauslass bildenden dritten
Anschluss (14) verbunden i1st, wobei jeder Teller (9) im
wesentlichen die Gestalt einer sich mit zunehmender
axialer Entfernung von einer den achsparallel zur
Rotorachse (19) oder dazu geneigt ausgerichteten

Gemischeinlass aufweisenden axialen Stirnseite des
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Zentrifugal-Olabscheiders (1) verjungenden
kegelstumpfformigen Hulse aufweilst."

Patentanspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet wie
Anspruch 1 des Hauptantrags jedoch mit der Ausnahme,
dass der Wortlaut:

"wobel jeder Teller (9) im wesentlichen die Gestalt
einer sich mit zunehmender axialer Entfernung von einer
den achsparallel zur Rotorachse (19) oder dazu geneigt
ausgerichteten Gemischeinlass aufweisenden axialen
Stirnseite des Zentrifugal-Olabscheiders (1)

verjungenden kegelstumpfformigen Hulse aufweist.”

durch folgenden Wortlaut ersetzt wurde:

"wobel jeder Teller (9) im wesentlichen die Gestalt
einer sich mit zunehmender axialer Entfernung von einer
den Olauslass und den achsparallel zur Rotorachse (19)
ausgerichteten Gemischeinlass aufweisenden axialen
Stirnseite des Zentrifugal-Olabscheiders (1)
verjiungenden kegelstumpfformigen Hulse aufweist, wobeil
eine dem Gemischeinlass gegenuberliegenden Stirnseite
den Luftauslass aufweist, wobei der Olauslass und der
Gemischeinlass radial zur Rotorachse (19) versetzt
angeordnet sind, derart, dass der Auslass axial zu
einem ringformigen Abschnitt des Raums (8) fluchtet und
der Gemischeinlass nur teilweise axial zum ringférmigen
Abschnitt des Raums (8) fluchtet.”
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Patentanspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet wie
Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags jedoch mit der
Ausnahme, dass der Wortlaut

"derart, dass"

durch folgenden Wortlaut ersetzt wurde:

"wobel die Entluftungsvorrichtung einen Verdichter (15)
aufweist, der dem Tellerseparator (1) nachgeschaltet
ist, wobei der Verdichter (15) im wesentlichen so
dimensioniert ist, dass er einen Druckverlust, der sich
bei der Durchstromung des Tellerseparators (1)

einstellt, zumindest ausgleicht, wobei™.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Die im Anspruch 1 definierte Ausrichtung der Teller des
Tellerseparators sei nur in der Ausfuhrungsform gemaf
Figur 1 erkennbar. Die Ausrichtung der Teller, wie sie
dort gezeigt sei, sei in Kombination mit mehreren
anderen Merkmalen offenbart, zu denen eine funktionelle
und strukturelle Verbindung bestehe. Diese
Merkmalskombination sei jedoch im Anspruch 1 nicht
wiedergegeben. Dort fehle z_.B. die Lage des
Luftauslasses, ein Verdichter und dessen Anordnung, die
Lage und Anordnung des Gemischeinlasses und die Lage
des Olauslasses. Diesbeziiglich sei anzumerken, dass der
Olauslass direkt unter dem Raum 8 in einem
tiefgesetzten Teil der Stirnplatte liege. Diese
bestimmte Lage des Olauslasses sei funktionell
verbunden mit der Lage des Gemischeinlasses und der

Dichtung der Rotorwelle, weil sich das von dem
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Tellerseparator separierte Ol aufgrund der
Tellerausrichtung in diesem tiefgesetzten Teil sammeln
solle. Dadurch wirde verhindert, dass das separierte Ol
in den Gemischeinlass oder in die Dichtungen der
Rotorwellen komme. Ein VerstoR gegen Artikel 123(2) EPU
liege deshalb vor.

Die Hilfsantrage seien sehr spat eingereicht, was
verfahrensmissbrauchlich sei. Diese Hilfsantrage
sollten wegen Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) nicht zum Verfahren zugelassen
werden, u.a. deshalb, weil nicht alle Einwande unter
Artikel 123(2) EPU ausgeraumt seien.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Ein VerstoR gegen Artikel 123(2) EPU liege nicht vor,
weil Anspruch 1 des Hauptantrags bereits alle
wesentlichen Merkmale enthalte. Merkmale seien nur
wesentlich, wenn sie funktionell und strukturell
notwendig seien, einen geanderten beanspruchten
Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen. Um dieses
Erfordernis zu erfullen, genuge die Ausrichtung der
Teller. Fur die Offenbarung in der Anmeldung sei

Figur 1 nicht als einschrénkend anzusehen, weil viele
Ausfuhrungsvarianten innerhalb der Figur moglich seien.
Einige dieser Moglichkeiten seien bereits in der
Beschreibung explizit offenbart. Die Entscheidung

T 583793 lege die Voraussetzungen fest, die fur eine
zulassige Anderung notwendig seien und diese seien
erfullt. Die von der Beschwerdefuhrerin geltend
gemachten fehlenden Merkmale seien keine wesentlichen
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Merkmale. Daruber hinaus sei die Gestalt der Teller
bereits im erteilten Anspruch 5 definiert.

Die neuen Hilfsantrage ersetzten alle bisher Im
Verfahren befindlichen. Das Einreichen dieser Antrage
in der Verhandlung sei nicht verfahrensmissbrauchlich,
weil die geanderten Antrage den in der Verhandlung
vorgebrachten Einwdnden Rechnung trugen. Alle
wesentlichen Merkmale der Anordnung seien definiert.
Unter anderem sei die Lage des Olauslasses auch in
beiden Antragen ausreichend definiert, da die in der
Figur 1 gezeigte Lage des Olauslasses unabhangig von
anderen Merkmalen sei. Insbesondere sei die Ausrichtung
der gesamten Entluftungsvorrichtung gemald Figur 1 nur
beispielhaft, weil die Entliuftungsvorrichtung der

Figur 1 z.B. um 90° gedreht werden koénne. Beil einer
derartigen Orientierung wiirde die Lage des Olauslasses
keine funktionelle oder strukturelle Verbindung mit dem

Gemischeinlass und mit den Lagerdichtungen haben.

Entscheirdungsgrinde
1. Hauptantrag
1.1 Gegenuber dem erteilten Anspruch 1 enthalt Anspruch 1

C2302.D

des Hauptantrags die folgende Anderung:

"wobeil jeder Teller (9) im wesentlichen die Gestalt
einer sich mit zunehmender axialer Entfernung von einer
den achsparallel zur Rotorachse (19) oder dazu geneigt
ausgerichteten Gemischeinlass aufweisenden axialen
Stirnseite des Zentrifugal-Olabscheiders (1)
verjungenden kegelstumpfformigen Hulse aufweist.”



1.2

1.3

1.4

C2302.D

7 - T 1180/07

Diese Anderung hat zum Teil ihre Grundlage in

Anspruch 6 der eingereichten Anmeldung. GemadR diesem
Anspruch weist "jeder Teller 1m wesentlichen die
Gestalt einer kegelstumpfformigen Hulse" auf. Die
Ausrichtung der Teller wird jedoch nicht in Anspruch 6
definiert.

Die in Anspruch 1 definierte Ausrichtung der Teller ist
ausschlielllich in der Entluftungseinrichtung gemaf
Figur 1 der Anmeldung erkennbar. Dies ist von den

Parteien auch nicht bestritten.

Figur 1 ist die einzige Figur der Anmeldung und sie
zeigt "bevorzugte Ausfuhrungsformen' der Erfindung
(siehe z.B. in der Anmeldung auf Seite 6, Zeilen 7-9),
die "in der nachfolgenden Beschreibung naher erlautert”

werden.

In der Beschreibung sind auch andere Ausfiuhrungsformen
erwahnt (siehe z_.B. Seite 8, Zeilen 7-17). Es gibt
jedoch an keiner Stelle eine Offenbarung der in Figur 1
dargestellten Anordnung mit einer anderen Ausrichtung
der Teller. Vielmehr erkennt der Fachmann aus Figur 1,
dass die Ausrichtung der Teller iIn einer bestimmten
funktionellen Verbindung mit anderen Teilen der in der
Figur gezeigten Entluftungsvorrichtung steht. Unter
anderem i1st die Ausrichtung der Teller an die Lage des
Olauslasses 14 angepasst, der in einer gegeniiber der
Wellendichtung und dem Gemischeinlass 13
tiefergelegenen Teil der Stirnplatte liegt. Durch die
Ausrichtung und Anordnung der Teller wird Ol von einem
Luft/0l-Gemisch abgeschieden und zwar durch eine

zentrifugale Kraft radial auswarts. Durch die in der
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Figur gezeigte Anordnung des Olauslasses und die
Anordnung der Teller lauft das abgeschiedene Ol weder
in den Gemischeinlass noch in die Wellendichtung, weil
der Olauslass in einem abgesenkten Teil der Stirnplatte
angeordnet ist. Eine funktionelle Verbindung zwischen
der Ausrichtung und Gestalt der Teller, sowie der Lage
und Anordnung des Olauslasses ist deshalb fur den

Fachmann eindeutig erkennbar.

1.5 Es gibt daher keine Offenbarung der in Anspruch 1
allgemein definierten Merkmalskombination. Die
Tellerausrichtung ohne die in Fig. 1 gezeigte Lage und
Anordnung des Olauslasses in Anspruch 1 zu definieren,
stellt deshalb eine sogenannte unzulassige
Zwischenverallgemeinerung (siehe z.B. T 1408/04)
gegenuber der ursprunglichen Offenbarung dar. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 geht daher Uber den Inhalt
der urspringlich eingereichten Fassung hinaus und
erfullt somit nicht die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU.

1.6 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass nur die
gegenuber dem Stand der Technik als wesentlich
anzusehenden Merkmale bei einer Anderung in Anspruch 1

definiert werden missen.

Ob ein Merkmal als wesentlich oder unwesentlich
gegenuber einem Stand der Technik anzusehen ist, ist
jedoch fiur die Beurteilung einer Anderung gemaR
Artikel 123(2) EPU unerheblich, weil diese Vorschrift
sich auf die Offenbarung der Anmeldung bezieht und
nicht auf die Offenbarung des Standes der Technik.

C2302.D
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Es i1st auch standige Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, dass Anderungen unter

Artikel 123(2) EPU nur zulassig sind, wenn sie
unmittelbar und eindeutig in der Anmeldung offenbart
sind (siehe z.B. G 11/91).

Die Beschwerdegegnerin argumentierte weiter, dass die
Offenbarung in der Figur 1 nicht als die Anmeldung
einschrankend anzusehen sei. Deswegen sei die
Definition von weiteren Merkmalen aus der Figur 1 nicht

notwendig.

Es ist zwar richtig, dass die Figur 1 nur eine
AusfTihrungsform zeigt und dass die Beschreibung der
Anmeldung mehrere Moglichkeiten fur alternative
Ausfihrungsformen offenbart. Jedoch enthalt die
Anmeldung keine Offenbarung einer alternativen Lage
oder Anordnung z.B. des Olauslasses in Relation zu
anderen Komponenten der Figur 1, mit denen der
Olauslass - wie oben ausgefihrt - in einer
funktionellen Verbindung steht (siehe z.B.

T 0129/08, 4.2).

Zur Unterstutzung ihrer Argumente zitierte die
Beschwerdefihrerin die Entscheidung T 583/93.

Aus dieser Entscheidung geht hervor (siehe Punkt 4.5),
dass eine Voraussetzung fur eine unter

Artikel 123(2) EPU als zulassig anzusehende Anderung
"eine geeignete Grundlage™ in der urspringlich
eingereichten Anmeldung ist. In Anspruch 1 des
Hauptantrags ist dies gerade nicht der Fall, weil die
Kombination von (nur) den im Anspruch 1 definierten

Merkmalen nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist.
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Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass die Teller
bereits im erteilten Anspruch 5 (Anspruch 6 der
Anmeldung) definiert sind, ist zwar richtig; jedoch ist
die 1n Anspruch 1 definierte Ausrichtung der Teller
nicht im vorgenannten Anspruch 5 definiert. Dieses
Merkmal findet sich nur in Figur 1, wo es — wie bereits
oben ausgefihrt - nur in Kombination mit anderen

Merkmalen offenbart ist.

Hilfsantrage 1 und 2

Die Hilfsantrage 1 und 2 wurden erst wahrend der
mundlichen Verhandlung eingereicht. Deshalb steht es im
Ermessen der Kammer sie zum Verfahren zuzulassen (siehe
Artikel 12(2) und 13(1) VOBK).

Bei der Ausiubung des Ermessens sind hier insbesondere
der Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensokonomie zu bericksichtigen. Die Zulassung
von Antragen, die nicht eindeutig gewédhrbar sind, z.B.
weil sie nicht unmittelbar Einwande der Kammer
ausraumen, ist offensichtlich nicht

verfahrensokonomisch.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefuhrerin sieht
die Kammer allein durch die Einreichung dieser Antréage
in einem sehr spaten Verfahrensstadium keinen
Verfahrensmissbrauch. Vielmehr stellen die Hilfsantrage
ein Versuch dar, die wahrend der mundlichen Verhandlung
vorgebrachten Einwdnde auszurdumen. Keiner der
Hilfsantrage enthalt jedoch eine Kombination von allen
funktionell miteinander verbundenen Merkmalen der iIn

der Figur 1 gezeigten Ausfihrungsform, iInsbesondere iIm
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Hinblick auf die Anordnung des Olauslasses in einem
abgesenkten Teil der Stirnplatte, was bereits von der
Beschwerdefuhrerin bezuglich des Hauptantrags bemangelt

wurde.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass die Lage und
Anordnung des Olauslasses in den Hilfsantragen
ausreichend definiert sei, insbesondere weil die in der
Figur 1 gezeigte vertikale Ausrichtung der
Entluftungsvorrichtung um 90° gedreht werden kdénne, mit
der Folge, dass die Stirnplatte nicht am unteren Ende
der Vorrichtung liegen wirde. In dieser gedrehten Lage
ware eine abgesenkte Lage des Olauslasses funktionell

nicht notwendig.

Selbst wenn dies technisch méglich ware, fuhrt dieses
Argument nicht weiter, weil die Anordnung der
Entluftungsvorrichtung in einer um 90° gedrehten Lage
Uberhaupt nicht offenbart ist. Insoweit hat die
Beschwerdegegnerin keine Stelle in der Anmeldung
angegeben, aus der eine derartige Anordnung unmittelbar
und eindeutig herleitbar werden konnte. Auch die Kammer
konnte eine solche nicht finden.

Aus diesen Grunden kommt die Kammer zu dem Ergebnis,
dass weder der Hilfsantrag 1 noch der Hilfsantrag 2
alle unter Artikel 123(2) EPU erhobenen Einwande
ausraumen. Daher wurden die Hilfsantrdge 1 und 2 in
Ausibung des Ermessens der Kammer nach

Artikel 13(1) VOBK nicht zum Verfahren zugelassen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das europaische Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
M. Patin G. Pricolo
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