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Europdischen Patentamts, die am 18. Juli 2016

zur Post gegeben wurde und mit der die

europaische Patentanmeldung Nr. 11749177.9

aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, zur Post gegeben am 18. Juli 2016,
die europaische Patentanmeldung Nr. 11749177.9 nach

Artikel 97 (2) EPU zuriickzuweisen.

Gegen diese Entscheidung hat die Patentanmelderin als
Beschwerdefilhrerin am 14. September 2016 Beschwerde
eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebiihr
entrichtet. Die Beschwerdebegrindung wurde am

18. November 2016 eingereicht.

Die Prifungsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand des am 23. Mai 2016 eingereichten Anspruchs
1 nicht neu ist, so dass die Anmeldung und die
Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, nicht den

Erfordernissen des EPU geniigen.

In ihrer Entscheidung hat die Prifungsabteilung unter
anderem die folgende Entgegenhaltung beriicksichtigt:
D6: EP 1 256 703 A2

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf Basis der am 23. Mai 2016 vorgelegten
Patentanspriche (Hauptantrag), oder die
Zurickverweisung der Sache an die Prufungsabteilung zur
erneuten Sachpriifung dieser Patentanspriiche

(Hilfsantrag) .
Der unabhangige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
"Verfahren zur Herstellung und Montage eines

toleranzbereinigten Aktuators (1) an einer

Ladeeinrichtung (6), insbesondere fir einen
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Abgasturbolader eines Kraftfahrzeugs, wobei der
Aktuator (1) eine Regelbauteilgruppe (4), umfassend
eine Regelstange (2) und ein an die Regelstange (2)
anbindbares Anbindungselement (3), aufweist, bei dem
a) der zu toleranzbereinigende Aktuator (1) in eine
vordefinierte Stellung gebracht wird, insbesondere
mittels eines definierten Signals,

b) durch relatives Verschieben des Anbindungselementes
(3) zur Regelstange (2) eine vorbestimmte Gesamtlange
(L) der Regelbauteilgruppe (4) eingestellt wird,

c) zur Toleranzbereinigung des Aktuators (1) das
Anbindungselement (3) mit der Regelstange (2) fest
verbunden wird,

d) der auf die vorbestimmte Gesamtlange (L)
toleranzbereinigte Aktuator (1) relativ zu der
Ladeeinrichtung (6) positioniert und fixiert wird,

e) eine variable Turbinengeometrie oder ein
Wastegateventil der Ladeeinrichtung (6) in eine
vordefinierte Stellung gebracht wird,

f) der in den Schritten a) bis c) toleranzbereinigte
Aktuator (1) in eine vordefinierte Stellung gebracht
wird,

g) und anschlieBend ein an eine Regelbauteilgruppe (4)
des toleranzbereinigten Aktuators (1)
rotationsbeweglich angebundener Stellhebel (10) mit
einem Betdtigungselement (17) der variablen
Turbinengeometrie oder des Wastegateventils

rotationsstarr verbunden wird."

Die Beschwerdefilhrerin hat zu den entscheidungs-
erheblichen Punkten folgendes vorgetragen:

Der Gegenstand von Anspruch 1 des zurlckgewiesenen
Anspruchssatzes sei neu gegenliber der Offenbarung des
Dokuments D6. Daher solle die Zurickweisung der
Patentanmeldung durch die Prifungsabteilung aufgehoben

werden und ein Patent auf Grundlage des
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zurlickgewiesenen Anspruchssatzes erteilt werden.
Hilfsweise solle die Sache zur erneuten Sachprifung
dieser Patentanspriiche an die Prifungsabteilung

zurickverwiesen werden.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung und Montage eines toleranzbereinigten
Aktuators an einer Ladeeinrichtung (z.B. ein
Abgasturbolader eines Kraftfahrzeugs), wobei der
Aktuator eine Regelbauteilgruppe, umfassend eine
Regelstange und ein an die Regelstange anbindbares

Anbindungselement, aufweist.

Bei dem Verfahren wird insbesondere

- der zu toleranzbereinigende Aktuator in eine
vordefinierte Stellung gebracht,

- durch relatives Verschieben des Anbindungselementes
zur Regelstange eine vorbestimmte Gesamtlange der
Regelbauteilgruppe eingestellt,

- zur Toleranzbereinigung des Aktuators das

Anbindungselement mit der Regelstange fest verbunden.

Durch dieses Verfahren werden die Positionstoleranzen
des Aktuators kompensiert, so dass jeder Aktuator des
gleichen Bautyps positionsbedingt vernachlassigbare
Toleranzen aufweist. Im Falle eines Austausches des
Aktuators muss daher keine Toleranzbereinigung mehr

vorgenommen werden (Anmeldung, Seite 3, Zeilen 15-20).
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Neuheit

Die Patentanmelderin bestreitet den Befund der
Entscheidung, wonach das Verfahren zur Herstellung und
Montage eines toleranzbereinigten Aktuators nach

Anspruch 1 nicht neu gegenliber D6 sei.

Das Dokument D6 offenbart im Zusammenhang mit den
Absdtzen 0008, 0020 bis 0025 und Figur 2 unbestritten
ein Verfahren zur Herstellung und Montage eines
Aktuators (15) an einer Ladeeinrichtung (4, 10) fir
einen Abgasturbolader eines Kraftfahrzeugs, wobeili der
Aktuator eine Regelbauteilgruppe (16, 17), umfassend
eine Regelstange (16) und ein an die Regelstange
anbindbares Anbindungselement (17) aufweist, bei dem
- der Aktuator in eine Stellung gebracht wird,

- eine Gesamtlange der Regelbauteilgruppe eingestellt
wird,

- das Anbindungselement mit der Regelstange wverbunden
wird,

- der Aktuator relativ zu der Ladeeinrichtung
positioniert und fixiert wird,

- ein Wastegateventil (13) der Ladeeinrichtung in eine
vordefinierte Stellung (Absatz 0008: Punkt des "lift
off") gebracht wird,

- der Aktuator in eine vordefinierte Stellung gebracht
wird,

- und anschlieRBend der Aktuator mit einem
Betatigungselement (14) des Wastegateventils
rotationsstarr verbunden wird (Bezugsziffern beziehen

sich auf die in Figur 2 offenbarte Vorrichtung).

Die Beschwerdefiihrerin-Patentanmelderin bestreitet
jedoch, dass D6 eine Toleranzbereinigung durch

Verschiebung eines Anbindungselementes zur Regelstange
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gemal der Verfahrensschritte a) bis c¢) wvon Anspruch 1

offenbare.

Die Kammer muss daher prifen, wie genau die in D6
offenbarte Verbindung zwischen der Regelstange und dem
Anbindungselement beschaffen ist, und ob sie die

beanspruchte relative Verschiebung ermdglicht.

Bei einer zum Verstandnis bereiten Leseweise des
Merkmals b) bezieht sich die Einstellung der
Gesamtlange auf die Lange der Regelbauteilgruppe in
Langsrichtung der Regelstange. Die Kammer verweist auf
das fachmédnnische Verstdndnis des Begriffs "Stange" als
ein langlicher Gegenstand. Folglich muss im Merkmal b)
das gesamte Anbindungselement relativ in Langsrichtung
der Regelstange verschoben werden, damit sich diese
Verschiebung auf die Gesamtladnge der Regelbauteilgruppe

auswirkt.

Das Dokument D6 offenbart eine Regelbauteilgruppe mit
einer Regelstange 16 und einem Anbindungselement 17,
welche Uber ein Drehgelenk 20 miteinander verbunden
sind (Figur 2; Absatz 0008: "pivotable joint"; Absatz
0023: "pivotal connection 20"). Eine Drehung des
Anbindungselements um den Drehpunkt des Drehgelenks
bewirkt keine relative Verschiebung des gesamten
Anbindungselements, da lediglich der Bewegungsvektor
des vom Drehgelenk beabstandeten Endes des
Anbindungselements eine Komponente in Langsrichtung der
Regelstange aufweist. Das am Drehgelenk befestigte Ende
des Anbindungselements dagegen kann wegen seiner
Befestigung an der Regelstange nicht relativ zur
Regelstange verschoben werden. Folglich ist wegen des
Drehgelenks keine relative Verschiebung des gesamten

Anbindungselements in Langsrichtung der Regalstange
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mehr mdéglich, sobald die beiden Bauteile miteinander

verbunden sind.

Das Merkmal b) ist nicht darauf beschrankt, dass die
Regelstange und das Anbindungselement bereits
miteinander verbunden sind, wenn die relative
Verschiebung stattfindet. Daher muss die Kammer nun
untersuchen, ob D6 eine relative Verschiebung dieser
Bauteile in Langsrichtung der Regelstange offenbart,

bevor oder wahrend sie miteinander verbunden werden.

Nach standiger Rechtsprechung ist eine spezielle
Offenbarung fir ein generisches Merkmal
neuheitsschadlich, wohingegen eine generische
Offenbarung fiur ein spezielles Merkmal nicht
neuheitsschadlich ist (RdBK, 8. Auflage 2016, I.C.
5.2.6). Im vorliegenden Fall offenbart D6 im Hinblick
auf die Verbindung zwischen Regelstange und
Anbindungselement lediglich, dass sie vormontiert
werden und durch ein Drehgelenk miteinander verbunden
sind (Absatz 0008: "actuator can, actuating rod and

actuator lever are pre-assembled"; Absatz 0023: "end of

the actuator rod 16 is connected to the actuator lever

17 via a pivotal connection 20", Hervorhebungen durch

die Kammer). Diese generische Offenbarungen enthalten
keinen Hinweis auf die Art und Weise, wie genau die
Vormontage erfolgt, oder wie die Verbindung zwischen
Regelstange und Anbindungselement hergestellt wird.
Daher konnen diese Offenbarungen unter Anwendung der
obigen Rechtsprechung nicht neuheitsschadlich fir das
spezielle Merkmal "relatives Verschieben des

Anbindungselementes zur Regelstange sein".

Die angegriffene Entscheidung gelangt unter Verweis auf

Absatz 0008 und Figur 2 zu dem Ergebnis, dass auch eine
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Verbindung von Regelstange und Anbindungselement durch
Aufstecken "eine Verschiebung zwangslaufig beinhaltet”
(Punkt 14 der Entscheidungsgriinde). Selbst wenn D6 eine
solche Verbindung durch Aufstecken offenbaren wirde,
was aus den im vorherigen Absatz genannten Griinden
wegen der generischen Offenbarungen nicht der Fall ist,
erfolgt ein Aufstecken des Anbindungselements in
Richtung des Drehgelenks. Das Drehgelenk 20 ist in D6
guer zur Langsrichtung der Regelstange 16 angeordnet
(siehe Figur 2). Da folglich die im Aufstecken
enthaltene Verschiebung quer zur Langsrichtung der
Regelstange erfolgen wlurde, stellt sie gerade keine
relative Verschiebung des Anbindungselements in
Langsrichtung der Regelstange im Sinne von Merkmal b)
dar (siehe Absatz 3.2.1 der Entscheidung).

Aus diesen Grinden gelangt die Kammer zum
Zwischenfazit, dass Merkmal b) nicht im Dokument D6

offenbart wird.

Das Merkmal c) ist auf ein fest mit der Regelstange

verbundenes Anbindungselement gerichtet.

Eine normale Definition des Begriffs '"fest verbunden"
ist unbeweglich miteinander verbunden, da eine nur die
Beweglichkeit zweier Bauteile einschrankende Verbindung
als Gelenk bezeichnet wird. Diese schon aus dem
Wortlaut von Anspruch 1 ableitbare Auslegung wird durch
den Inhalt der Patentanmeldung bestatigt. In der
Beschreibung wird die Verbindung zwischen der
Regelstange und dem Anbindungselement als endgiltiges
Fixieren bezeichnet, und beispielhaft werden
unbewegliche Verbindungen wie Verschrauben, Verkleben,
Verschweilen, Vernieten oder Verpressen genannt (Seite
6, Zeilen 20 und 21).
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Das in D6 offenbarte Drehgelenk soll ausdricklich eine
Relativbewegung zwischen dem Anbindungselement 17 und
der Regelstange 16 erlauben (Absatz 0023: "to allow
relative movement between the two"). Bei einer
Auslegung des Merkmals "fest verbunden" im Sinne einer
unbeweglichen Verbindung offenbart D6 folglich auch

nicht das Merkmal c).

Im Wege der Amtsermittlung untersucht die Kammer auch
das Merkmal g). Das Merkmal g) verlangt, dass ein
rotationsbeweglich an den Aktuator angebundener
Stellhebel vorhanden ist, welcher rotationsstarr mit
einem Betatigungselement des Wastegateventils verbunden

wird.

In D6 wird das Wastegateventil 13 durch ein
Betatigungselement 14 betatigt (Absatz 0020: "wastegate
valve 13 which is operated by rotation of a valve stem
14 which extends through a bush 14a in the turbine
housing 5"). Bei dieser Anordnung fehlt ein weiterer
Stellhebel, da das Anbindungselement 17 der
Regelbauteilgruppe bereits die Form eines Hebels
aufweist. Zudem ist das Anbindungselement direkt und
rotationsstarr mit dem Betdtigungselement 14 verbunden
(Absatz 0008: "end of the actuator lever welded to the
valve stem"; Absatz 0023: "the lever 17 is fixed to the
valve stem 14, typically by welding"). Folglich
offenbart D6 auch nicht das Merkmal qg).

Aus diesen Grinden offenbart D6 nicht die Merkmale b),
c) und g) von Anspruch 1, so dass sein Gegenstand neu
ist, Artikel 54 EPU.

Eine vordefinierte Stellung im Sinne von Merkmal a)
wird dagegen in D6 offenbart. Die Kammer sieht die

"lift off" Stellung wegen der Ausrichtung der
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Regelstange und des Anbindungselements zwischen der
druckbeaufschlagten Aktuatormembran und dem
geschlossenen Wastegateventil als eine vordefinierte
Stellung des zu toleranzbereinigenden Aktuators an
(Absatz 0008: "wastegate valve is then clamped shut
actuator can is pressurised to the desired 1lift off

pressure") .

Wenn sich die Regelbauteilgruppe in der "lift off"
Stellung befindet, haben die Aktuatormembran und das
Wastegateventil relativ zueinander eine bestimmte
Stellung eingenommen. Diese Stellung legt die
Gesamtlange dieser einzelnen Regelbauteilgruppe fest,
so dass die Gesamtlange durch die Relativpositionen von
Aktuatormembran und Wastegateventil vorbestimmt wird.
Folglich handelt es sich um die Einstellung einer

vorbestimmten Gesamtlange im Sinne von Merkmal b).

Zurlickverweisung

Die Beschwerdefihrerin hat beantragt, dass die
Beschwerdekammer ein Patent auf Grundlage des
zurickgewiesenen Anspruchssatzes erteilen solle, oder
dass sie hilfsweise die Sache zur erneuten Sachprifung

an die Prifungsabteilung zuriickzuverweisen solle.

Die Beschwerdekammer wird gemdB Artikel 111 (1) EPU
entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig,
das die Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist
die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses
Organ zurick. Es steht somit im pflichtgemaBen Ermessen
der Kammer, unter Wirdigung aller Umstande des
Einzelfalls dariber zu befinden, ob eine Sache

zurickzuverweisen oder sachlich zu entscheiden ist.
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4.2 Die vermeintlich mangelnde Neuheit des von der
Prifungsabteilung zurlickgewiesenen Antrags wurde in der
angegriffenen Entscheidung lediglich mit dem Dokument
D6 belegt. Der Recherchenbericht enthalt jedoch weitere
Dokumente der Kategorie X, die bereits im
Prifungsverfahren diskutiert wurden (siehe neben dem
Recherchenbericht auch Punkt 2 der angegriffenen
Entscheidung oder das Protokoll der telefonischen
Ricksprache vom 3. September 2015). Zudem wurden im
Prifungsverfahren Klarheitseinwande erhoben (siehe
Punkt 4 der angegriffenen Entscheidung). AulRerdem ist
noch die erfinderische Tatigkeit von Anspruch 1 im
Hinblick auf die in der vorliegenden Entscheidung

identifizierten Unterschiedsmerkmale zu prifen.

4.3 Um die Moglichkeit einer Prufung durch zwei Instanzen
zu wahren, und da auch die Patentanmelderin hilfsweise
eine Zurlckverweisung der Angelegenheit an die
Prifungsabteilung beantragt hat, halt die Kammer es
daher fir angebracht, die Sache an die Prifungs-

abteilung zuriickzuverweisen, Artikel 111(1) EPU.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Prifung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



