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Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 24. April 2008
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 05105447.6
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurilckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage
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Die europaische Patentanmeldung Nr. 05 105 447 wurde mit
der am 24. April 2008 zur Post gegebenen Entscheidung
zuriuckgewiesen. Die Priufungsabteilung befand, dass der
Gegenstand des am 20. September 2006 eingereichten
Anspruchs 1 gegenuber dem Dokument D3 (WO-A-89/07712)
nicht neu ist. Dagegen wurde von der Anmelderin am

23. Juni 2008 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die
Beschwerdegebiuhr entrichtet. Die Beschwerdebegrindung
wurde am 1. September 2008 eingereicht.

Eine mundliche Verhandlung fand am 5. Mai 2011 statt.
Die Beschwerdefihrerin beantragte die Zurickweisung
aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des wahrend
der muindlichen Verhandlung eingereichten Patentanspruchs
1 zu erteilen. Der mit der Beschwerdebegrindung

gestellte Antrag wurde zuriuckgenommen.

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Abstutzelement mit einer Abstutzflache zur Abstitzung
einer Kraftstoff-Fordereinheit, bestehend aus einem
Schwalltopf mit einer darin angeordneten Pumpe, an einem
Boden eines Kraftstoffbehalters mit zumindest einem
abstehenden, mit der Abstiutzflache zur Auflage an dem
Boden vorhergesehenen Stutzful3, dadurch

gekennzeichnet, dass der eine Stutzful} ein als
Ringelement ausgebildetes bogenftfdrmiges Element besitzt
(13) mit einer Im an die Kraftstoff-Fordereinheit (2)
montierten Zustand tangentialen zu der Mantelflache des
Schwal ltopfes (3) der Kraftstoff-Fordereinheit (2)
ausgerichteten Kante (14), indem die Kante (14) einen
Radius aufweist, der dem Radius der Mantelflache
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entspricht und dass die tangential gewdlbte Kante (14)
langer i1st als die Breite des bogenférmigen Elements
(13), dass zumindest ein radial ausgerichteter Steg (18)
von dem bogenfoérmigen Element (13) radial nach innen
gefuhrt i1st und dass die Abstutzflache (17) auf dem
bogenformigen Element (13) und den radial nach i1nnen
gefuhrten Stegen (18) angeordnet ist, dass die Stege (18)
zu einem Grobfilter (19) gefihrt sind, so dass das
bogenformige Element (13) radial aulerhalb des zur
Montage Im Zentrum der Kraftstoff-Fordereinheit (22)
angeordneten Grobfilters (19) der Kraftstoff-

Fordereinheit (2) angeordnet ist.”

Die Beschwerdefuhrerin brachte vor, dass der wahrend der
mindlichen Verhandlung gestellte Antrag nicht verspatet
sei, weil dieser iIn Reaktion auf den Ladungsbescheid der
Kammer eingereicht worden sei und den im Bescheid
angesprochenen moglichen Einwand unter Artikel 123 (2)
EPU begegne. Der Antrag habe zudem auch deswegen nicht
friher gestellt werden kénnen, weil die Anmelderin
genauere Ausfuhrungen seitens der Kammer zu den in der
Mitteilung genannten Diskussionspunkten fur nétig
gehalten habe.

Die im Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen erfillten die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU. Insbesondere
ergebe sich das Merkmal (i) ""dass die Stege zu einem
Grobfilter gefihrt sind, so dass das bogenformige
Element radial aullerhalb des zur Montage im Zentrum der
Kraftstoff-Fordereinheit angeordneten Grobfilters der
Kraftstoff-Fordereinheit angeordnet ist' aus dem
ursprunglich eingereichten Anspruch 5 (siehe
Veroffentlichung der ursprunglichen Anmeldung, im
Folgenden als EP-A bezeichnet) sowie aus den Absatzen
[0025] und [0012] der veroffentlichten Anmeldung (EP-A).
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Das Merkmal (i1i1) "indem die Kante einen Radius aufweist,
der dem Radius der Mantelfldche entspricht” gehe aus der
Figur 2 1n Verbindung mit dem dazu korrespondierenden
Teil der Beschreibung der veroffentlichten Anmeldung
(EP-A) hervor. Diese Anderungen filhrten im vorliegenden
Fall auch nicht zu einer unzuldssigen Verallgemeinerung
des urspriunglich offenbarten Gegenstands der Anmeldung,
da insbesondere das isolierte Herausgreifen des Merkmals
"Grobfilter"” aus dem Zusammenhang mit den Ubrigen
Merkmalen der in Absatz [0025] offenbarten
Ausfuhrungsform moglich sei, da fur den Fachmann aus dem
gegebenen Kontext ersichtlich seil, dass das Merkmal
"Grobfilter™ nicht in zwingend funktionalem Zusammenhang
mit den Ubrigen Merkmalen dieses Ausfihrungsbeispiels
offenbart werde. SchlieRlich genige der beanspruchte
Gegenstand auch den Anforderungen des Artikels 84 EPU,
da der Wortlaut des Anspruchs fur den Fachmann klar
definiere, dass das Grobfilter kein Bestandteil des
Abstitzelements und somit nicht Teil des

Anspruchsgegenstands sei.

Entscheidungsgrinde

1.
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Die Beschwerde ist zulassig.

Die Kammer hat in der Ausubung ihres Ermessens
entschieden, den erst in der mundlichen Verhandlung
vorgelegten Antrag zum Verfahren zuzulassen, da die
Zulassung des neuen Vorbringens im gegebenen Fall dem
Grundsatz der gebotenen Verfahrensokonomie nicht
widersprach und die Prufung des neuen Vorbringens ohne
Verzogerung des Verfahrens durchgefuhrt werden konnte
(Artikel 13 (1) VOBK).
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfullt aus den folgenden
Grinden nicht die Anforderungen des Artikels 123 (2) EPU.

Zunédchst i1st festzustellen, dass das Merkmal (i) auf
einer unzulassigen Verallgemeinerung des iIn Absatz [0025]
der veroffentlichten urspringlich eingereichten
Anmeldung (EP-A) beruht. Tatsachlich wird In diesem
Absatz das Merkmal offenbart, wonach "'Stege ... zu einem
Grobfilter gefuhrt sind”. Gleich anschliefRend heil3t es
aber weiter im selben Absatz: "in dem Grobfilter sind
als Befestigungsausnehmungen ausgebildete
Befestigungsmittel zur Befestigung des Schwalltopfes mit
Rastelementen 21 angeordnet. Dieses Merkmal wurde iIm
vorliegenden Anspruch 1 weggelassen, folglich koénnte der
Gegenstand des Anspruchs auch eine Ausfuhrungsform
umfassen, beil der "die Stege zu einem Grobfilter gefihrt
sind"”, die Befestigungsmittel jedoch nicht notwendig am
Grobfilter angebracht sind. Eine solche Ausfihrungsform
Ist aber weder im besagten Absatz [0025] von EP-A noch
an einer anderen Stelle von EP-A offenbart. Hiermit sind
die Anforderungen von Artikel 123 (2) EPU nicht erfullt.

Weiterhin ist zu Merkmal (i1) festzustellen, dass dieses
gleichfalls die Anforderungen von Art. 123 (2) EPU nicht
erfallt. Es ergibt sich namlich aus Absatz [0023] von
EP-A, dass Figur 2 eine spezielle perspektivische
Darstellung von Figur 1 ist, womit aus Figur 2 auf Grund
dieser speziellen Darstellung nicht eindeutig die Frage
beantwortet werden kann, ob der Radius der Kante dem
Radius der Mantelflache entspricht. Aus der Darstellung
der Figur 1 ist hingegen eindeutig zu entnehmen, dass
die Kante 14 sich i1n radialer Richtung von der
Mantelflache des Schwalltopfes 3 wegerstreckt. Es ist
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auch sonst in EP-A keine Offenbarungsstele fur das
besagte Merkmal (i11) zu finden. Somit stellt dieses

Merkmal eine unzuldssige Erweilterung dar.

SchlieB3lich erfullt die Fassung des Anspruchs 1 nicht
das Erfordernis, den Schutzumfang des beanspruchten
Gegenstands deutlich und knapp festzulegen (Artikel 84
EPU 1973). Insbesondere ist aus dem Merkmal (ii) in
Verbindung mit den Ubrigen Merkmalen des Anspruchs nicht
zu entnehmen, ob das beanspruchte Abstitzelement auch
das Grobfilter umfasst, oder ob das Grobfilter als ein
Teil der nicht beanspruchten Kraftstoffeinheit zu
betrachten ist. Der Wortlaut des Merkmals (i), wonach
"die Stege zu einem Grobfilter gefuhrt sind”, gibt
entgegen der Auffassung der Anmelderin eher Anlass zur
Vermutung, dass auf Grund der hieraus, sowie aus der
Gesamtoffenbarung der Anmeldung abzuleitenden Verbindung
der Stege zu dem Grobfilter, dieses letzte Bauteil im
Kontext des Anspruchs 1 als ein Bestandteil des
Abstitzelements und somit des Gegenstands des

Anspruchs 1 anzusehen ist. Gleichwohl ist diese Frage
nicht eindeutig zu beantworten und demzufolge ergibt
sich eine Unklarheit des Anspruchs sowie des daraus
abzuleitenden Schutzumfangs.

Da der mit der Beschwerde gemdl3 Patentanspruch 1
beanspruchte Gegenstand nicht den Erfordernissen der
Artikel 84 und 123(2) EPU entspricht, konnte der
Beschwerde nicht stattgegeben werden.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

A. Vottner G. Pricolo
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