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Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 7. Mai 2010
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 08007585.6
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuruckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) hat am 25. Mai 2010
gegen die Entscheidung der Pridfungsabteilung vom 7. Mai
2010 die Anmeldung zurickzuweisen, Beschwerde eingelegt,
gleichzeitig die Beschwerdegebihr entrichtet und die
Beschwerde schriftlich begrindet.

Folgende Druckschriften haben in diesem Verfahren eine
Rolle gespielt:

D1: US-A-5 201 625

D2: DE-A-10 2004 010 609

D3: US-A-3 584 531

D4: US-A-5 129 658

D6: JP-A-2002-257239 (und Zusammenfassung)
D7: EP-A-0 294 586

Am 15. Dezember 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage
der Unterlagen, die mit Schriftsatz vom 18. November
2009 eingereicht wurden, zu erteilen. Eine Ruckzahlung
der Beschwerdegebuhr wurde ebenfalls beantragt.

Sie hat 1m Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der geltende Anspruch 1 sei so umformuliert worden, dass
die ersten und zweiten Bauteile zwingende Bestandteile
des beanspruchten Gegenstandes seien. Da die
angefochtene Entscheidung auf der falschen Annahme
beruhe, dass diese Merkmale nicht zum beanspruchten
Gegenstand gehodrten, konne diese Entscheidung keinen
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Bestand haben. Es sei offensichtlich, dass diese nun
zwingenden Merkmale auch die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit wieder herstellen wirden. Des
Weilteren wiurde die angefochtene Entscheidung einen
Verstol3 gegen das rechtliche Gehor darstellen, weil die
Anmelderin nicht damit rechnen konnte, dass der
Klarheitseinwand aufrechterhalten werden konne und ithr
keine Gelegenheit gegeben wurde, nochmals darauf

einzugehen.

Der mit Schriftsatz vom 18. November 2009 eingereichte

Anspruch 1 lautet wie folgt:

1. Dichtelement (110), das zwischen einem ersten und
einem zweiten Bauteil (11, 12) angeordnet ist, wobei das
erste Bauteil (11) eine zylinderartige Hohlung mit einem
die Hohlung verengenden stufenartigen Absatz umfasst, iIn
der Hohlung das zweite zylinderartig ausgebildete
Bauteil (12) angeordnet ist, das Dichtelement (110) sich
ausschliell3lich im unverengten Hohlungsabschnitt
erstreckend ausgebildet ist, und das Dichtelement (110)
einen Versteifungskoérper (112) mit einer im wesentlichen
L-formigen Langsschnittfldche umfasst, wobei ein erster
Schenkel (114) der L-Form sich zwischen den Manteln der
H6hlung und des zweiten Bauteils (12) erstreckt und der
zweite Schenkel (116) im wesentlichen im Bereich des
Absatzes sich zwischen den beiden Bauteilen (11, 12)
erstreckt und wenigstens in Teilbereichen den Absatz und
die Stirnseite des zweiten Bauelements (12) beruhrt,
dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (110)
einen einstickig zusammenhé&ngend ausgebildeten
Dichtkdrper mit einem ersten Dichtungsbereich (126) zur
Anlage an einer Umfangsftlache des Aullenmantels des

zweiten Bauteils (12) und mit einem zweiten
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Dichtungsbereich (130) zur Anlage an einem ringartig
umlaufenden Bereich auf der Stirnflache des Absatzes des
ersten Bauteils (11) umfasst.™

Entscheidungsgrinde

1.

1.1

1.2
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Zulassigkeit der Beschwerde:

Die angefochtenen Entscheidung enthalt den folgenden
Tenor: "Da die Anmeldung die Erfordernisse des

Artikels 52 (1), 54, 56 EPU nicht erfullt, wird sie
gemaR Artikel 97(2) EPU zuriickgewiesen.

In den Entscheidungsgriunden wird angegeben: *"Die
vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse
des Artikels 52 (1) EPU, weil der Gegenstand des
Anspruchs 1 in Hinblick auf jedes der Dokumente D1 - D3
nicht neu im Sinne des Artikels 54(1) und (2) EPU ist.
Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die
Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPU, weil der
Gegenstand des Anspruchs 1 in Hinblick auf die
Kombination von D4/D6 oder D7/D4 und D6 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56
beruht™.

Es folgen detaillierte Ausfuhrungen zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit in Bezug zu den genannten
Druckschriften.

In der Beschwerdebegrindung werden ausschlielR3lich
Argumente vorgebracht, bezuglich der Klarheit des
Anspruchs 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde
liegt, bzw. warum das erste und zweite Bauteil als
positive Bestandteile dieses Anspruchs zu betrachten
sind. Es wird darin nicht angegeben, warum die



-4 - T 1307710

angefochtene Entscheidung beziuglich der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit unrichtig sein soll.

Die Entscheidung der Priufungsabteilung enthalt die
Angabe, dass: "alle Einwande gemass dem Bescheid vom
8/10/2009 nach wie vor gultig" sind. In diesem Bescheid
wurde auch ein Einwand bezuglich mangelnder Klarheit
vorgebracht. Grundlage der Zuriuckweisung sind jedoch

fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit.

1.3 Fir die Zulassigkeit einer Beschwerde ist deren
Begrindung nur dann ausreichend, wenn diese sich mit den
tragenden Grinden der angefochtenen Entscheidung
auseinandersetzt (siehe u. a. T 213/85, ABl. EPU 1987,
482). Die Begrindung muss die Argumente der
Beschwerdefihrerin so deutlich und genau vorbringen,
dass die Kammer ohne eigene Ermittlungen unmittelbar
verstehen kann, warum die angefochtene Entscheidung
falsch sein soll und auf welche Tatsachen die
Beschwerdefiuhrerin ihre Argumente stutzt. Wenn in der
angefochtenen Entscheidung, eine bestimmte Druckschrift
eine entscheidende Rolle gespielt hat, muss sich die
Beschwerdebegrindung mit diesem Dokument im Einzelnen
auseinandersetzen (T 220/83, ABI. EPA 1986, 249, Punkt 4,
Seite 251).

1.4 Im vorliegenden Fall wurde weder erklart, warum der
Gegenstand des Anspruchs 1 im Vergleich zu jedem der
Dokumente D1 bis D3 neu sein soll, noch im Hinblick auf
die Kombination von D4 mit D6 oder von D7 mit D4 und D6
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen soll.

1.5 Die Beschwerdefuhrerin hat in der mindlichen Verhandlung
vorgetragen, dass die angefochtene Entscheidung darauf

beruhe, dass die Merkmale bezuglich der ersten und

C7178.D
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zweiten Bauteile nicht als Teile des beanspruchten

Gegenstands anerkannt wurden.

Diese Tatsache mag zwar ein Rolle gespielt haben, jedoch
Ist der Beschwerdebegrundung nicht zu entnehmen, warum
die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit in Bezug auf
die genannten Entgegenhaltungen gegeben sein sollten,
falls diese Merkmale zwingend zu dem beanspruchten

Gegenstand gehdren wirden.

1.6 Entgegen der Meinung der Beschwerdefihrerin halt die
Kammer es nicht fur offensichtlich, dass der gegen den
Gegenstand des Anspruchs 1 erhobene Neuheitseinwand iIm
Vergleich zu D1, D2 sowie D3 automatisch ausgeraumt ware,
wenn das erste und zweite Bauteil als positive
Bestandteile des Anspruchs betrachten wirden. Zum
Beispiel offenbart D1 in der Figur 6 ein Dichtelement,
das zwischen zwei Bauteilen angeordnet ist, wobei das
erste Bauteil eine zylinderartige Hohlung mit einem die
H6hlung verengenden stufenartigen Absatz umfasst und in
der Hohlung das zweite zylinderartig ausgebildete
Bauteil angeordnet ist.

Die Beschwerdefuhrerin hat vorgebracht, es sei
offensichtlich, dass in D6 das Dichtelement nicht sich
ausschlielllich im unverengten Hohlungsabschnitt
erstreckend ausgebildet sei. Dies ist jedoch iIn der
Beschwerdebegrindung nicht vorgebracht worden. Ansonsten
ware dieses Merkmal, das neu 1m Anspruch 1 aufgenommen
worden ist, auch in Bezug auf Artikel 123(2) EPU zu
rechtfertigen gewesen. Wie die Kammer in threr Anlage
zur Ladung angegeben hat, scheint jedoch dieses Merkmal
eine unzulassige Erweilterung darzustellen, so dass es

keine Neuheit zu begrinden vermag.

C7178.D
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Zur Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 auch Im
Vergleich zu D2 oder zu D3 ist von der
Beschwerdefiuhrerin nichts vorgetragen worden.

Es kann auch nicht als selbstverstandlich erachtet
werden, dass von D1, D4 oder D7 ausgehend und unter
Berucksichtigung von D6 bzw. D4 und des allgemeinen
Fachwissens, der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Auch dazu hat die

Beschwerdefiuhrerin nichts ausgefihrt.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdefihrerin
lediglich definiert wie threr Ansicht nach der
Anspruch 1 zu verstehen sei und es der Kammer selbst
Uberlassen, den so definierten Gegenstand auf Neuheit
und erfinderische Tatigkeit in Hinblick auf D1, D2, D3,
D4, D6 und D7 zu prufen. Dies impliziert von Seiten der
Kammer eigene Ermittlungen durchzufihren und stellt
somit keine ausreichende Begriundung im Sinne von
Artikel 108, Satz 3, EPU in Verbindung mit Regel 99 (2)
EPU dar.

Die Beschwerde ist somit gemaR Regel 101(1) EPU als

unzulassig zu verwerfen.

1.7 Auch die i1n der Beschwerdebegrindung vorgetragenen,
einen wesentlichen Verfahrensmangel betreffenden
Argumente koénnen nicht als ausreichende Begrindung

angesehen werden.

Erstens wird lediglich pauschal behauptet, dass die
Zuriuckweisungsentscheidung "auf einer eklatant
fehlerhaften Anwendung von Artikel 84 EPU" beruhe, und
"somit einen wesentlichen Verfahrensmangel™ darstelle.
AuRBerdem seil die Entscheidung der Priufungsabteilung

"vollumfanglich Uberraschend”. Greifbare Griunde, iIn
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welcher Hinsicht die fehlerhafte Anwendung des
Artikels 84 EPU in sich einen Verfahrensmangel
darstellen soll, sind aber nicht ersichtlich.

Zweitens stellt sich die Frage, ob die Behauptung, dass
die Beschwerdefuhrerin zu dem erst in der Entscheidung
vorgebrachten Klarheitseinwand der Prifungsabteilung
keine AuBerungsmoglichkeit gehabt hatte, im vorliegenden
Fall eine zulassige Beschwerde begrinden konnte. Nach
Ansicht der Kammer kann das aber nicht genigen. Die
Kammer erkennt zwar an, dass diese Behauptung als Rige
eines VerstolRes gegen das rechtliche Gehdr zu deuten ist,
der - wenn die Kammer es als nachgewiesen ansehen wirde
- im Lichte der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammer auch ohne weitere Erlauterungen als
wesentlicher Verfahrensmangel eingestuft werden koénnte.
Aber es ist fur die Kammer nicht ersichtlich, was die
Feststellung eines moglichen Verfahrensmangels iIn Bezug
auf den geriugten Klarheitseinwand an der Tatsache &andern
kénnte, dass die Beschwerdebegrindung sich nicht mit den

Entscheidungsgrinden auseinandersetzt.

Anders ausgedrickt, der fehlende Bezug zwischen den
Entscheidungsgriunden und dem in der Beschwerdebegrindung
erhobenen, auf den geriugten Klarheitseinwand gestitzten
Verfahrensftehler kann nicht allein dadurch hergestellt
werden, dass die RechtsmalBigkeit des den
Klarheitseinwand begrindenden Verfahrens in Frage
gestellt wird. Deshalb kann es dahingestellt bleiben, ob
die in der Beschwerdebegrindung vorgetragenen Argumente
einen VerstolR gegen das rechtliche Gehdr zu begrinden

vermogen.
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1.8 Da die Beschwerde nicht zulassig ist, kann die
Rickzahlung der Beschwerdegebuhr nicht angeordnet werden
(Regel 103(1)a EPU).

Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulassig verworfen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Magouliotis C. Scheibling
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