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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07

Beschwerdefihrerin:
(Anmelderin)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Poalas

vom 5. Juli 2012

Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Guldenwerther Bahnhofstrasse 25-29
D-42857 Remscheid (DB)

Ksoll, Peter

Patentanwédlte Bockermann, Ksoll, Griepenstroh
Bergstrasse 159

D-44791 Bochum (DE)

Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 14. Dezember
2009 zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 04029755.8
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuruckgewiesen worden ist.

Mitglieder: H.-P. Felgenhauer

1. Beckedorf
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Sachverhalt und Antrage

I. Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung, die
europaische Patentanmeldung mit der Anmeldenummer
04 029 755.8 zuruckzuweisen, hat die Anmelderin (im
Folgenden Beschwerdefihrerin) Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur
welteren Prufung auf der Basis des dritten Hilfsantrags,
eingereicht wdhrend der mindlichen Verhandlung vor der
Priufungsabteilung vom 27. Oktober 2009 (im Folgenden als
Hauptantrag bezeichnet), hilfsweise auf der Basis des
wahrend der mundlichen Verhandlung eingereichten

Hilfsantrags, zurickzuverweisen.

1. Der Anspruch 1 gemall Hauptantrag lautet wie folgt:

"Innenspanner (1) zum Spannen einer Schraubendruckfeder
(2), insbesondere als Bestandteil eines Fahrwerks eines
Kraftfahrzeugs, welcher einen Spannantrieb (3) mit
integrierter Gewindespindel (4) sowie einen quer
geschlitzten ersten Spannteller (7) und einen zweiten
Spannteller (8), die relativ zueinander verlagerbar sind,
aufweist und an dem Spannantrieb (3) ein verdicktes
erstes Ende (35) und ein zweites Ende (58) ausgebildet
iIst, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Ende (35)
halbkugelig ausgebildet ist mit kugelabschnittsformigen
Oberflachen (40, 41) zum Eingriff in eine zentrale
Kalotte (47) im ersten Spannteller (7) und dass eine
ebene Stirnseite (37) des ersten Endes (35) am Umfang
von geraden Kanten (38) und kreisabschnittsftérmigen
Ubergangskanten (39) begrenzt ist, von denen aus sich
die kugelabschnittsformigen Oberflachen (40, 41) in
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Richtung zur Langsachse (13) des Spannantriebs (3)
erstrecken, und dass kugelabschnittsformige Innenflachen
(48, 49) der Kalotte (47) im ersten Spannteller (7) mit
geraden Kanten (59) und kreisabschnittsformigen Uber-
gangskanten (60) in eine der Kalotte (47) benachbarte
Aullenseite (46) des ersten Spanntellers (7) minden,
wobeil das erste Ende (35) verdrehsicher mit der Kalotte
(47) in Eingriff bringbar ist".

Der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Innenspanner (1) zum Spannen einer Schraubendruckfeder
(2), insbesondere als Bestandteil eines Fahrwerks eines
Kraftfahrzeugs, welcher einen Spannantrieb (3) mit
integrierter Gewindespindel (4) sowie zwei relativ
zueinander verlagerbare Spannteller (7, 8) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spannantrieb (3) ein
verdicktes 1. Ende (35) mit kugelabschnittsférmigen
Oberflachen (40, 41) zum Eingriff in eine zentrale
Kalotte (47) eines quer geschlitzten 1. Spanntellers (7)
aufweist, wobei die Kalotte (47) mit and die Konfigu-
ration der Oberflachen (40, 41) angeglichenen kugel-
abschnittformigen breiteren Innenflachen (48) und dem-
gegenuber schmaleren Innenfldchen (49) ausgestaltet ist™.

I11. Nach der angefochtenen Entscheidung sei der Anspruch 1
gemadll Hauptantrag nicht klar aufgrund der Merkmale, nach
denen eine ebene Stirnseite des ersten Endes am Umfang
von geraden Kanten und kreisabschnittsformigen
Ubergangskanten begrenzt ist, von denen aus sich die
kugelabschnittsformigen Oberflachen iIn Richtung zur
Langsachse des Spannantriebs erstrecken. Diese
Unklarheit ergebe sich daraus, dass eine

kugelabschnittformige Oberflache keine gerade Kante
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aufweise und sich folglich auch nicht von einer
derartigen Kante erstrecken konne. Entsprechendes gelte
beziuglich der Merkmale, nach denen
kugelabschnittsformige Innenflachen der Kalotte im
ersten Spannteller mit geraden Kanten und kreis-
abschnittsformigen Ubergangskanten in eine der Kalotte
benachbarte AulRenseite des ersten Spanntellers miunden.

In der Anlage zur Ladung fur die mundliche Verhandlung
(Ladungsbescheid) vom 27. Marz 2012 hat die Kammer ihre
vorlaufige Auffassung zum Ausdruck gebracht, derzufolge
u.a. die Feststellung des Klarheitsmangels in der
angefochtenen Entscheidung nicht unzutreffend zu sein
scheint. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass iIn der
mindlichen Verhandlung betreffend den Gegenstand des
Anspruchs 1 auch die Zulassigkeit der diesem zugrunde
liegenden Anspruchsanderungen (Artikel 123 (2) EP0),
dessen Klarheit (Artikel 84 EPU) und ggfs. auch die
Ausfuhrbarkeit (Artikel 83 EPU) zu prufen sein werden.

Das fur die vorliegende Entscheidung relevante
Vorbringen der Beschwerdefuhrerin l&asst sich wie folgt

zusammenfassen:

a) Durch den Anspruch 1 gemél} Hauptantrag werde ein
Innenspanner hinsichtlich seiner Struktur und
Funktionsweise klar definiert. Dies gelte auch fur
die Merkmale, nach denen eine ebene Stirnseite des
ersten Endes am Umfang von geraden Kanten und
kreisabschnittsformigen Ubergangskanten begrenzt ist,
von denen aus sich die kugelabschnittsfdormigen
Oberflachen in Richtung zur Langsachse des
Spannantriebs erstrecken. Der Umstand, dass sich

aufgrund geometrischer Gegebenheiten von einer
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geraden Kante keine kugelabschnittsformige Oberflache
erstrecken konne, stehe dem nicht entgegen, dies
deshalb, weil der Fachmann dem Anspruch 1 unter
Berucksichtigung der Beschreibung sowohl entnehmen
konne, wie die Oberflache des ersten Endes
ausgebildet sei, als auch wie deren Form zur
Beweglichkeit der Gewindespindel mit dem ersten Ende

gegenuber der ersten Spannplatte beitrage.

Aus der Beschreibung der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung ergebe sich eine
Grundlage fir die Anderung des Anspruchs 1 gemaR
Hauptantrag. Der Beschreibung sei auch zu entnehmen,
dass es bezuglich der Funktionsweise des
Innenspanners nicht darauf ankomme, dass, wie in der
Beschreibung gleichfalls angegeben, die
kugelabschnittsformigen Oberfldchen ausgehend von den
geraden Kanten bzw. den Kkreisabschnittférmigen
Ubergangskanten unterschiedliche Radien haben. Das
Fehlen unterschiedliche Radien definierender Merkmale
im Anspruch 1 kénne folglich nicht als gegen das
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU verstoRend

angesehen werden.

Entsprechendes gelte auch im Hinblick auf den
Anspruch 1 gemall Hilfsantrag, der auf dem Anspruch 1
in der urspriunglich eingereichten Fassung beruhe. In
diesem sei, zur weiteren Definition der Kalotte, das
Merkmal enthalten, nach dem die Kalotte mit an die
Konfiguration der Oberflachen des ersten Endes
angeglichenen kugelabschnittsformigen breitere
Innenfldchen und demgegenuber schmalere Innenflachen
ausgestattet sei.
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Entscheidungsgrinde

Anspruch 1 gemdl} Hauptantrag

1.

1.1

1.2

€8289.D

Zuléassigkeit der Anspruchsanderung

Der Anspruch 1 geht von dem von der Anmeldung umfassten,
gemal Regel 86 (2) EPU geanderten, Anspruch 1 aus. Die
Anspruchsanderung besteht u.a. 1m Hinzufigen von
Merkmalen, die in Verbindung mit bereits im Anspruch 1

enthaltenen Merkmalen definieren, dass

a) das erste Ende halbkugelig ausgebildet ist mit
kugelabschnittsférmigen Oberflachen zum Eingriff in

eine zentrale Kalotte im ersten Spannteller und

b) eine ebene Stirnseite des ersten Endes am Umfang von
geraden Kanten und kreisabschnittsformigen
Ubergangskanten begrenzt ist, von denen aus sich die
kugelabschnittsformigen Oberfldchen in Richtung zur

Langsachse des Spannantriebs erstrecken.

In dem Ladungsbescheid (vgl. Punkte 5.1 und 5.2) wurde
ausgefuhrt, dass der Offenbarung beziglich der Merkmale,
gemall denen das erste Ende halbkugelig ausgebildet ist
mit kugelabschnittsformigen Oberflachen, die gegentber
einer ebenen Stirnseite des ersten Endes jeweils durch
gerade Kanten bzw. kreisabschnittsformige
Ubergangskanten begrenzt sind, in der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung lediglich die In dem
ursprunglich eingereichten Anspruch 2 enthaltene
Merkmalskombination zu entnehmen zu sein scheint, nach

der diese Oberflachen jeweils einen unterschiedlichen
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1.4

1.5
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Radius (R bzw. R1) aufweisen. Es wurde dazu auf die
diesbezugliche Merkmalskombination des Anspruchs 2 in
der urspringlich eingereichten Fassung sowie den

Abschnitt [0031] der Beschreibung verwiesen.

Weiter wurde ausgefuhrt, dass angesichts dieser
Offenbarung zu prufen zu sein scheint, Inwieweilt die
angesprochene Anspruchsanderung, infolge des Weglassens
der Angabe betreffend die Radienverhaltnisse, auf einer
unzulassigen Aufnahme von aus i1hrem offenbarten

Zusammenhang gerissenen Merkmalen beruht.

Diese, bereits im Ladungsbescheid und erneut in der
mindlichen Verhandlung seitens der Kammer angesprochene
Frage nach der Offenbarung der in Rede stehenden
Merkmale des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag wurde seitens
der Beschwerdefuhrerin mit dem Argument beantwortet,
dass dem Abschnitt [0029] der urspriunglichen Anmeldung
(Bezugnahme, wie im Folgenden auf die veroffentlichte
Fassung) eindeutig zu entnehmen sei, dass das erste Ende
entsprechend den Merkmalen a) und b) zum Gewindeab-
schnitt hin halbkugelig ausgebildet sei, wobei seine
ebene Stirnseite am Umfang von geraden Kanten und Kkreis-
abschnittsformigen Ubergangskanten begrenzt sei. Die
Beschwerdefuhrerin stitzte thre Ausfuhrungen auf den
Beschreibungsteil des Abschnitts [0029] der Beschreibung
von Spalte 6, Zeilen 18 - 27.

Nach der in der mindlichen Verhandlung zum Ausdruck
gebrachten Auffassung der Kammer besteht die
Beschreibung nach dem Abschnitt [0029] nicht nur aus dem
seitens der Beschwerdefihrerin angezogenen
Beschreibungsteil, sondern dariber hinaus auch, insofern

Ubereinstimmend mit Merkmalen des Anspruchs 2 in der
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urspriunglich eingereichten Fassung, aus dem sich an den
genannten Beschreibungsteil unmittelbar anschliel3enden
weiteren Beschreibungsteil, nach dem der Radius R der
Oberflachen zwischen den geraden Kanten und der
Langsachse grolRer ist als der Radius R1 der Oberflache
zwischen den Ubergangskanten und der Langsachse

(Spalte 6, Zeilen 27 - 31).

1.6 Die Kammer sieht, im Gegensatz zu der seitens der
Beschwerdefihrerin vertretenen Auffassung, eine
Aufteilung des Inhalts des Abschnitts [0029] in zwei
getrennte, voneinander unabhangige Offenbarungsstellen
und somit das Vorhandensein zweier unabhangiger
Offenbarungsquellen fir Anspruchsédnderungen als nicht
durch den Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich

eingereichten Fassung gestiutzt an.

Diese Auffassung wird auch durch den Umstand gestitzt,
dass die Beschwerdefuhrerin auf Ruckfrage der Kammer
keine den angesprochenen kugelabschnittsformigen Ober-
flachen gemall den Merkmalen a) und b) zuordenbare Wir-
kung genannt hat, bei der es auf die iIn Rede stehenden
unterschiedlichen Radien der beiden kugelabschnitts-
formigen Oberflachenbereiche nicht ankommt.

1.7 Der Anspruch 1 geht folglich tUber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
hinaus und erfullt somit nicht das Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU.

1.8 Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben,

invieweit weitere Erfordernisse des EPU, bspw.
betreffend die Klarheit des Anspruchs 1 (Artikel 84 EPU)
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bzw. die Ausfuhrbarkeit der Erfindung erfullt sind
(Artikel 83 EPU).

Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag

2.

€8289.D

Zulassigkeit des In der mundlichen Verhandlung im
Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsantrags.

Der Hilfsantrag ist wadhrend der mindlichen Verhandlung
Im Beschwerdeverfahren eingereicht worden. Er beruht
folglich auf einer Anderung des Vorbringens der

Beschwerdefiuhrerin.

Es steht folglich gemall Artikel 13 (1) und (3) VOBK im
Ermessen der Kammer, den Antrag zuzulassen und zu
bericksichtigen. Bei der Ausibung des Ermessens ist
vorliegend zundchst zu prifen, inwieweit der neue Antrag
geeignet ist, den im Hinblick auf den Anspruch 1 geméaf
Hauptantrag erorterten und festgestellten Mangel der
unzulassigen Erweiterung (Artikel 123 (2) EPU)
auszuraumen, ohne weitere (neue) Mangel, die der

Patentierbarkeit entgegenstehen, zu beinhalten.

Der vorliegende Anspruch 1 basiert auf dem Anspruch 1 in
der urspriunglich eingereichten Fassung. Er unterscheidet
sich hiervon im Wesentlichen durch Ersatz des Ausdrucks
"Innenflachen” (der Kalotte) durch den Ausdruck
"breiteren Innenflachen und dem gegenuber schmaleren

Innenflachen'.

Das betroffene Merkmal definierte vor der
Anspruchsanderung, dass die Kalotte mit an die
Konfiguration der Innenflachen angeglichenen
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2.3
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kugelabschnittstormigen Innenflachen ausgestattet ist
und es definiert nach der Anspruchsédnderung, dass

a) die Kalotte mit an die Konfiguration der Oberflachen
(des ersten Endes) angeglichenen kugelabschnitts-
formigen breiteren Innenfladchen und demgegenuber
schmaleren Innenflachen ausgestattet ist.

Die Beschwerdefihrerin hat als Grundlage fiur diese
Anspruchsanderung auf den Beschreibungsteil nach

Spalte 6, Zeilen 38 - 48 des Abschnitts [0031] der
Beschreibung in der urspriunglich eingereichten Fassung
verwiesen, nach dem die Kalotte mit an die Konfiguration
der Oberflachen des ersten Endes angeglichenen kugel-
abschnittsformigen breiteren Innenflachen und dem-
gegenuber schmaleren Innenfldchen ausgestattet ist.
Ihrer Auffassung nach erfulle die Anspruchsanderung das
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU, weil das geanderte
Merkmal wortgleich dem von ihr genannten Beschreibungs-

teil zu entnehmen sei.

Die Kammer vermag sich dieser Auffassung nicht anzu-
schlieRen, weil der angesprochene Beschreibungsteil iIn
unmittelbarem Zusammenhang mit einem sich Ubergangslos
daran anschlieRenden Beschreibungsteil gemal Spalte 6,
Zeilen 48 - 51 steht, nach dem der Radius aller Innen-
flachen der Kalotte und folglich auch derjenige der im
Anspruch genannten breiteren und schmaleren Innenfl&chen
dem Radius R der Oberflachen zwischen geraden Kanten und
der Langsachse am ersten Ende entspricht. Dadurch, dass
infolge der Nichtaufnahme eines die Radien der Ober-
flachen In der offenbarten Weise definierenden Merkmals,
nur ein Teirlmerkmal (Merkmal a)) betreffend die Ausbil-

dung der Innenflachen der Kalotte mit breiteren und
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schmaleren Innenflachen in den Anspruch 1 der urspring-
lich eingereichten Anmeldung aufgenommen worden 1ist,
fuhrt diese Anspruchséanderung zu einer unzulassigen
Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPU.

Der Vollstandigkeit wegen sei angemerkt, dass, wie
seitens der Kammer in der mundlichen Verhandlung
angesprochen, der betroffene Abschnitt [0031] weder
beziuglich der Form noch des Inhalts eine Unterteilung in
zwei, hinsichtlich thres Offenbarungsgehaltes getrennt

zu behandelnde, Beschreibungsteile rechtfertigt.

Es ist vielmehr, wie seitens der Kammer in der
mindlichen Verhandlung angemerkt, davon auszugehen, dass
zwischen dem Radius der Innenflédchen der Kalotte und
denjenigen der beiden kugelabschnittsformigen
Oberflachen des ersten Endes ein funktioneller
Zusammenhang besteht, fur den das angesprochene
Verhaltnis von Spalte 6, Zeilen 48 - 51 offenbart ist.

Diese Auffassung steht auch im Einklang damit, dass, auf
Nachfrage der Kammer, seitens der Beschwerdefuhrerin
betreffend das Zusammenwirken von erstem Ende und
Kalotte keine mit der beanspruchten Ausbildung der
Innenflachen der Kalotte in Zusammenhang stehende
Wirkung genannt werden konnte, fur die die Radien der

breiteren und schmaleren Innenflachen unerheblich sind.

Da folglich durch das Einreichen des Hilfsantrags der in
Verbindung mit dem Anspruch 1 gemall Hauptantrag
festgestellte Mangel einer unzulassigen Erweiterung
nicht ausgeraumt worden ist, hat die Kammer von ihrem
Ermessen gemal3 Artikel 13 (1) und (3) VOBK Gebrauch
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gemacht und diesen Antrag mangels prima facie
Gewahrbarkeit nicht in das Verfahren zugelassen.

Es kann folglich dahingestellt bleiben, Inwieweit der in
Rede stehende Anspruch 1 weitere Erfordernisse des EPU,
wie die Klarheit des Anspruchs (Artikel 84 EPU) bzw. die
AusfTihrbarkeit der Erfindung, erfullt.

Da, wie ausgefuhrt, der Anspruch 1 gemall Hauptantrag
unzulassig erweitert ist (Artikel 123 (2) EPU) kann der
Hauptantrag keine Grundlage fir die beantragte
Zuruckverweisung der Angelegenheit zur weiteren Prufung
Sinne des Artikels 111 (2) EPU bilden. Die gilt auch
beziuglich des nicht in das Verfahren zugelassenen

Hilfsantrags.

Mithin liegt kein gewahrbarer Antrag vor, so dass die

Beschwerde folglich zurickzuweisen ist.

Entscheidungsftormel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall K. Poalas
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