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Die europdische Patentanmeldung Nr. 94 119 572.9 wurde
mit einer in der mindlichen Verhandlung am

28. November 1995 verkiundeten Entscheidung, schriftlich
begriundet zur Post gegeben am 9. Januar 1996, durch die
Prufungsabteilung zurtckgewiesen.

Die Zuruckweisung erfolgte mit der Begrundung, dafR der
Gegenstand des Anspruchs 1 des in der mundlichen
Verhandlung zundchst als "3. Hilfsantrag" vorgelegten
Anspruchssatzes, der im Laufe der Verhandlung zum
Hauptantrag gemacht wurde, Uber den Inhalt der
ursprunglich eingereichten Anmeldung hinausgehe und
somit gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRe.

Die Prﬁfungsabteilung vertrat die Auffassung, daf andere
Mittel zur Erzielung eines vorbestimmten Mischungs-
verhdltnisses der Abdichtkomponenten bei jeder Abgabe
von Abdichtmittel als die im ursprunglichen Anspruch 3
erwdhnten Mittel, némlich daf der Kolbenhub bei allen
Zylindern gleich groR sei und Mittel zur Erzielung im
wesentlichen gleicher Kolbenbewegungen in allen
Zylindern vorgesehen seien, der ursprunglichen Anmeldung
nicht zu entnehmen seien. Es gebe dort auch keinen
Hinweis, daR zu diesem Zweck andere Mittel eingesetzt
werden kénnten. Der geltende Anspruch 1 schlieRe aber
auch die Moéglichkeit ein, daf die Kolbenbewegungen nicht
gleich seien.

Gegen diese Entscheidung ist am 22. Februar 1996
Beschwerde eingelegt worden. Die Beschwerdegebuhr wurde
am selben Tag entrichtet und auch die Beschwerde-

begriundung ist an diesem Tag eingegangen.
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Die Beschwerdefuhrerin stellte den Hauptantrag, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Erteilung
eines Patents auf der Basis des Anspruchssatzes
(Anspriche 1 bis 19) nach dem "3. Hilfsantrag" vom

28. November 1995 anzuordnen. Zudem stellte sie Antrag
auf Ruckerstattung der Beschwerdegebihr sowie
Hilfsantrag auf mindliche Verhandlung.

In einem Telefongesprédch mit dem Berichterstatter der
Kammer am 4. Oktober 1996 stimmte der Vertreter der
Beschwerdefthrerin einer Klarstellung des Wortlauts des
Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag zu und beantragte, daf
die Sache an die Prufungsabteilung zur weiteren Prufung
auf der Grundlage des geédnderten Anspruchssatzes
zuriuckverwiesen wird. Der Hilfsantrag auf mundliche

Verhandlung wurde zurltckgezogen.
Der geltende Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zum Abdichten einer Rohrleitung und/oder
von Einmindungsstellen von Zubringerrohren in die
Rohrleitung mit einem in der Rohrleitung bewegbaren
Transportmittel und einer an dem Transportmittel
angebrachten Abdichtmittelquelle (1; 41) sowie mit der
Abdichtmittelquelle in Verbindung stehenden Mitteln zur
Zufuhrung von Abdichtmittel zu der abzudichtenden
Stelle, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdicht—
mittelquelle (1; 41) mindestens folgende Bestandteile in
Kombination miteinander umfasst:

a. mehrere Behdlter in Form von Zylindern (2, 4; 42, 43)
mit Kolben (3, 5; 44, 47) fur eine entsprechende
Anzahl von Abdichtmittelkomponenten,

b. Mittel (15 - 33; 52 - 55) zur Erzielung eines
vorbestimmten Mischungsverhdltnisses der
Abdichtmittelkomponenten bei jeder Abgabe von
Abdichtmittel aus der Abdichtmittelquelle dergestalt,
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dass die Produkte von Kolbenquerschnittsflache und
Kolbenbewegung der einzelnen Kolben (3, 5; 44, 47) in
einem dem vorbestimmten Mischungsverhaltnis der
Abdichtmittelkomponenten entsprechenden Verhéltnis
zueinander stehen, und

c. eine mit den Behaltern (2, 4; 42, 43) in Verbindung
stehende, zur Herstellung des Abdichtmittels aus den
Abdichtmittelkomponenten dienende Mischein-
richtung (8; 60) zur Vermischung der Abdichtmittel-
komponenten. "

Die abhangigen Anspruche 2 bis 17 richten sich auf
bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der Vorrichtung nach dem
Anspruch 1.

Der unabhédngige Anspruch 18 betrifft ein Verfahren zum
Abdichten einer Rohrleitung und der abhangige

-Anspruch 19 ein bevorzugtes Ausfihrungsbeispiel des

Verfahrens nach dem Anspruch 18.

Zur Begrundung ihrer Antrage tragt die

Beschwerdefuhrerin im wesentlichen folgendes vor:

Der ursprungliche Anspruch 3 beziehe sich auf die
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele, bei welchen das
Verh&ltnis zwischen den Querschnittsfléchen}der
einzelnen Zylinder dem gewinschten Mischungsverhaltnis
der Abdichtmittelkomponenten entspreche, so daf3 die
jeweilige Lange der Zylinder und die Kolbenbewegungen in
den einzelnen Zylindern gleich seien. Dem ersten Absatz,
Seite 6 der urspruinglichen -Beschreibung sei aber auch
eine Anordnung zu entnehmen, bei welcher die Zylinder
nicht gleich lang seien. Bei derartigen Zylindern sei es
offensichtlich, daf die Kolbenbewegungen unter sich
nicht gleich sein kénnten, da das Verhaltnis zwischen
den Querschnittsflachen der Zylinder nicht mehr dem

Mischungsverhaltnis entspreche und es allgemein bekannt
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sei, daf sich das abgegebene Volumen aus dem Produkt der
Querschnittsflache und der Kolbenbewegung ergebe. Eine
einfache Abwandlung der anhand der Figur 1 dargestellten
Mittel lasse ohne weiteres ein vorbestimmtes Verhadltnis

zwischen den einzelnen Kolbenbewegungen erzielen.

Die von der Prufungsabteilung geforderte Einschrankung
der Anmeldung auf die bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele
sel somit ungerechtfertigt und unvereinbar mit einem
effektiven Schutz fur die Erfindung.

Das starre Festhalten der Prufungsabteilung an ihrer
eindeutig widerlegten Meinung stelle einen wesentlichen
Verfahrensmangel dar, der die Ruckerstattung der
Beschwerdegebuhr rechtfertige. In der mindlichen
Verhandlung hétten die Mitglieder der Prufungsabteilung
den Eindruck erweckt, daR sie den Ausfihrungen des
Vertreters der Beschwerdefuhrerin folgen wiarden, die
wesentlichen Grinde, weshalb diese Ausfihrungen nicht
akzeptiert worden seien, seien aber erst in der
Entscheidung vorgebracht worden. Somit habe der
Vertreter nicht im Sinne von Artikel 113 (1) EPU
ausreichend Gelegenheit gehabt, dazu Stellung zu nehmen.

/

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der
Artikel 106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPU.
Sie ist daher zulassig.

Wie aus dem einleitenden Teil der Beschreibung der
Anmeldung hervorgeht, ist das Abdichten defekter
Rohrleitungen mittels einer in der Rohrleitung
bewegbaren Vorrichtung, die eine Abdichtmittelquelle
umfalt, allgemein bekannt. GemaR der Beschreibung sind
herkdommliche Vorrichtungen dieser Art, bei welchen ein
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selbsthartendes Abdichtmittel aus mehreren Komponenten
zusammengesetzt ist, die vor der Einbringung in den
Abdichtmittelbehédlter innig vermischt werden, mit dem
erheblichen Mangel behaftet, daf der Abdichtmittel-
behdlter klein gehalten werden mufl, um eine Aushédrtung
des Abdichtmittels in dem Abdichtmittelbehdlter zu
verhindern. Infolge des kleinen Volumens des
Abdichtmittelbeh&lters mufR er oft nachgefullt werden,
wobeil die Vorrichtung zu ihrem Ausgangspunkt

zuruckkehren mufs.

Der beanspruchten Erfindung liegt die Idee zugrunde, an
der Vorrichtung mehrere Behdlter fuir eine entsprechende
Anzahl von Abdichtmittelkomponenten und eine Mischein-
richtung zur Vermischung der Abdichtmittelkomponenten
vorzusehen. Es wird dabei jeweils nur soviel
Abdichtmittel hergestellt, wie an der abzudichtenden
Steclle gebraucht wird, so daR zeitliche Beschrénkungen
far die Dauer des Einsatzes der Vorrichtung bzw. fur die
Dauer der Abdichtarbeiten im wesentlichen wegfallen
(vgl. Seite 5, Absatz 3 der Beschreibung).

Im letzten Absatz auf Seite 5 der Beschreibung wird auf
die bevorzugte Ausfihrungsform eingegangen, bei welcher
die Behalter Zylinder mit darin bewegbaren Kolben sind
und die Hubraume derselben in einem dem gewunschten
Mischungsverhaltnis der Abdichtmittelkompong¢nten

entsprechenden Verhédltnis zueinander stehen.

Im ersten Absatz auf Seite 6 der Beschreibung wird dann

folgendes ausgesagt:

"Diese bevorzugte Ausbildungsform hat den Vorteil, daf
nicht mehr von der einen oder anderen Abdichtmittel-
komponente mit dem Transportwagen mitgefuhrt wird, ais
zur Herstellung des Abdichtmittels in dem gewlinschten
Mischungsverhédltnis benétigt wird. Vorteilhaft kann
dabei der Kolbenhub bei allen Zylindern gleich grof
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sein, wobei dann Mittel zur Erzielung von bei allen
Zylindern jeweils im wesentlichen gleichen Abstanden
zwischen Kolbenflache und Bewegungsendpunkt derselben
vorzusehen sind. Der Vorteil eines solchen bei allen
Zylindern gleich grofen Kolbenhubes ist, daR
entsprechend auch die Zylinder im wesentlichen gleich
lang sind und sich damit eine gute Raumausnitzung

ergibt.™”

Bei den beiden detailliert beschriebenen Ausfuhrungs-
beispielen gemafs den Figuren 1 und 2 sind die jeweiligen
Zylinder von gleicher Lange. Bei dem Ausfﬁhrungsbéispiel
nach der Figur 1 sind die Kolben jeweils uber ein
Steuerventil druckbeaufschlagt. Die Bewegungen der
Kolben werden uber zugeordnete Sensoreinrichtungen
erfafft und miteinander verglichen. Das Ergebnis des
Vergleiches wird den Steuerventilen zugefuhrt, um die
Bewegungen der Kolben im wesentlichen gleichzuhalten.
Bei dem einfacheren Ausfihrungsbeispiel nach der Figur 2
sind die jeweiligen Kolben mechanisch fest miteinander

gekoppelt.

In der angefochtenen Entscheidung wird anerkannt, dafR
die urspringlich eingereichte Anmeldung eine Vorrichtung
offenbart, die Mittel zur Erzielung eines vorbestimmten
Mischungsverhaltnisses der Abdichtmittelkomponenten bei
jeder Abgabe von Abdichtmittel aufweist. Eslwird aber
dort die Auffassung vertreten, daf dies nur fir den Fall
- wie bei den Ausfuhrungsbeispielen - zutreffe, daR die
jeweiligen Zylinder von gleicher Lange und die
Kolbenbewegungen untereinander gleich seien. In diesem
Zusammenhang wird die Angabé im oben zitierten ersten
Absatz der Seite 6 der Beschreibung, daR ein gleich
grofRer Kolbenhub bei allen Zylindern vorteilhaft ist,
von der Prufungsabteilung zwar dahingehend verstanden,
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daRR der Kolbenhub auch nicht gleich sein kénne, sie ist
aber der Auffassung, daR an dieser Stelle keine Mittel
zur Einhaltung des gewlinschten Mischungsverhé&ltnisses
bei jeder Abgabe von Abdichtmittel bei einer derartigen
Anordnung offenbart seien.

Dieser restriktiven Auslegung der Offenbarung der
ursprunglichen Anmeldung durch die Prufungsabteilung
kann sich die Kammer nicht anschliefen. Eine Vorrichtung
der in der Anmeldung beschriebenen Art kann nur voll
funktionstuchtig sein, wenn bei jeder Abgabe des
Abdichtmittels das gewunschte Mischungsverhaltnis der
Abdichtmittelkomponenten im wesentlichen eingehalten
wird. Bei den dargestellten, bevorzugten Ausfihrungs-
formen sind das gewunschte Mischungsverhdltnis und das
Querschnittsverhdltnis der jeweiligen Kolben gleich, so
daR das gewunschte Mischungsverhaltnis durch gleich
grofe Kolbenbewegungen gewahrleistet wird. Beil einer
nicht bevorzugten Ausfuhrungsform mit Zylindern und
entsprechenden Kolbenhuben, die nicht gleich lang sind,
ist es aber fur den Fachmann klar und somit implizit
mitoffenbart, daR hier das gewinschte Mischungs-
verhaltnis und das Querschnittsverh&ltnis der jeweiligen
Kolben nicht gleich sein kénnen, weil sonst das
Erfordernis, daff die Hubrdume in einem dem gewunschten
Mischungsverhdltnis entsprechenden Verhaltnis zueinander
stehen (vgl. letzter Absatz, Seite 5) nicht/eingehalten
wird. Somit ist fur den Fachmann ebenfalls klar, dafl es
bei einer derartigen Anordnung notwendig ist, fur ein
bestimmtes Verhaltnis zwischen den jeweiligen
Kolbenbewegungen bei jeder Abgabe des Abdichtmittels zur
sorgen, damit (vgl. den Wortlaut des vorliegenden
Anspruchs 1) die Produkte von Kolbenquerschnittsfléche
und Kolbenbewegung der einzelnen Kolben in einem deq
vorbestimmten Mischungsverhdltnis der Abdichtmittel-
komponenten entsprechenden Verhé&ltnis zueinander stehen.
In diesem Zusammenhang sieht der Fachmann ohne weiteres,
daf sich die in der Figur 1 dargestellte Steueranordnung
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auch so einstellen 1aRt, daf ungleiche, in einem
vorbestimmten Verh&ltnis zueinander stehende

Kolbenbewegungen durchgefuhrt werden.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dafl der
vorliegende Anspruch 1 nicht gegen die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU verstofRt.

Nachdem am 18. August 1995 ein Beschleunigungsantrag
gestellt worden war und geanderte Anspruche eingereicht
worden waren, ist das Prufungsverfahren mit Bescheid vom
4. Oktober 1995 erdffnet worden. Schon in diesem
Bescheid wurde der Einwand erhoben, daR der damals
geltende Anspruch 1 eine unzuldssige Verallgemeinerung
enthalte und gegen Artikel 123 (2) EPU verstofe. Zudem
wurde der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht neu
gegenuber einem von der Beschwerdefihrerin genannten
Stand der Technik angesehen. Der beauftragte Prufer
schlug vor, die Merkmale der Anspriuche 1, 2 und 3
zusammenzufassen, um einen neuen Anspruch 1 zu bilden.

Am 9. November 1995 hat die Beschwerdefihrerin per
Telefax einen geénderten Anspruch 1 eingereicht, der im
wesentlichen dem jetzt vorliegenden Anspruch 1
entspricht. In einer telefonischen Rucksprache am selben
Tag hat der beauftragte Prufer (laut Gesprédchsnotiz) dem
Vertreter der Beschwerdefuhrerin mitgeteilt/ dafl der
Gegenstand dieses Anspruchs zwar die Kriterien der
Artikel 54 und 56 EPU erfulle, aber nicht urspruinglich
offenbart sei. Die angegebenen Griunde fur die letztere
Auffassung entsprechen im wesentlichen den in der
angefochtenen Entscheidung enthaltenen Grunden.

Es wurde am 28. November 1995 vor der Prufungsabteilung
mandlich verhandelt. Die mindliche Verhandlung dauerte
vier Stunden, wobei nicht festzustellen ist, welchen
Anteil an dieser Zeit die Diskussion des Themas der

unzuladssigen Erweiterung einnahm. Der dazugehdrige Teil
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des Protokolls nimmt aber mehr als drei A4-Seiten ein.
Hieraus ist ersichtlich, daR der Vertreter der
Beschwerdefihrerin die Bedeutung des ersten Absatzes,
Seite 6 der Beschreibung hervorgehoben hat (vgl.
Absatz 3, Seite 3). Die Prufungsabteilung hat jedoch
hierin keine relevante Aussage uUber die Einhaltung des
gewinschten Mischungsverhdltnisses bei einer Anordnung
mit ungleich langen Kolbenhuben gesehen (vgl. Absatz 3,
Seite 4).

Aus dem oben geschilderten Verlauf des Prufungs-
verfahrens geht hervor, daf die Beschwerdefuhrerin
ausreichend tber die Grunde informiert war, die zur
Zuriuckweisung der Anmeldung gefuhrt haben (Artikel
113 (1) EPU). Da die Beschwerdefuhrerin einen
Beschleunigungsantrag gestellt hat, ist in der
ungewdhnlich kurzen Dauer des Prufungsverfahrens kein
Nachteil far sie zu erblicken. Es laft sich hieraus
jedenfalls nicht der Schluf ziehen, daR die
Prufungsabteilung - aus welchen Grunden auch immer -
starr auf die Zurtckweisung der Anmeldung fixiert war,
zumal sie einen Vorschlag zur Behebung des von ihr
erhobenen Einwands gemacht hat.

Der Beschwerdefihrerin ist insoweit zuzustimmen, daf das
starre, auf die vorgetragenen Argumente nicht eingehende
Festhalten einer Prufungsabteilung an einer}den
technischen Gegebenheiten zuwiderlaufenden Bewertung der
Tatsachen im Einzelfall einer Verweigerung des durch
Artikel 113 (1) EPU gewahrten rechtlichen Gehors
gleichkommen kann. Im vorliegenden Fall fehlen aber die
wesentlichen Merkmale fir ein solches Verhalten der
Prufungsabteilung. Sie hat nach eingehender Diskussion
zwar die Bedeutung des maflgebenden ersten Absatzes agf
Seite 6 im Zusammenhang mit der Gesamtoffenbarung anders
bewertet als die Beschwerdefuhrerin, hat aber hierfur
nachvollziehbare Grunde angegeben. Die Tatsache, daR die
Kammer in der Sache anders entscheidet als die

2612.D e/ o
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Prufungsabteilung, bedeutet nicht, da das Vorgehen der
Prifungsabteilung mit einem wesentlichen Verfahrens-
fehler behaftet ist (vgl. T 87/88, ABl. EPA 1993, 430,
Punkt 11).

Auch in der Tatsache, daf die Prufungsabteilung der
Beschwerde gemaf Artikel 109 (1) EPU nicht abhalf, ist
kein Beweis fir ein "starres" oder "obstruktives"
Verhalten der Prifungsabteilung zu sehen, da die
Beschwerdebegrindung keine neuen Tatsachen oder
Argumente enthdalt, die die Prufungsabteilung hatten
iberzeugen missen, dafl die von ihr getroffene
Entscheidung falsch sei. In diesem Zusammenhang hat die
Beschwerdefihrerin angeregt, der Groflen Beschwerdekammer
eine Frage vorzulegen, mit dem Zweck, die Grenzen des
Ermessensspielraums einer Prufungsabteilung im Hinblick
auf Artikel 109 (1) EPU festzulegen. Die Kammer sieht
aber hierin keine Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung, die losgeldst von den speziellen Aspekten des
Einzelfalls beantwortet werden kann. Die Vorlage einer
diesbezuglichen Frage an die Grofe Beschwerdekammer
gemaR Artikel 112 (1) EPU ware daher unangebracht (vgl.
T 967/91, nicht im ABl. EPA veroffentlicht, Punkt 6.2
der Entscheidungsgrunde) .

Die Kammer kommt nach alledem zu dem Ergebnis, daf eine

/
Riuckerstattung der Beschwerdegebihr nicht gerechtfertigt
ist (Regel 67 EPU).

Obwohl der beauftragte Prufer in der Gespréachsnotiz vom
9. November 1995 festgehalten hat, daf® er den Gegenstand
eines Anspruchs 1, der dem vorliegenden Anspruch 1 im
wesentlichen entspricht, damals fir neu und erfinderisch
halte, enthalt die angefochtene Entscheidung den )
ausdrucklichen Hinweis, daB die Frage, ob die anderen
Erfordernisse des EPU aufer derjenigen des
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Artikels 123 (2) erfullt seien, noch nicht gepruft
worden sei. Aufgrund dieses Umstands macht die Kammer
von ihrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch,
die Sache zur weiteren Prifung an die erste Instanz
zuruckzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Der Geschéftsstellenbeamte:

§. Fabiani

° 2612.D

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Prifung zuriuckverwiesen.

Der Antrag auf Ruckerstattung der Beschwerdegebiuhr wird

zurickgewiesen.







