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Sachverhalt und Antréage

1546. D

Di e Beschwerdef idhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 25. Novenber 1996 zur Post gegebene Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung Uber den Wderruf des Patents

Nr. 0 459 466 die am 2. Dezenber 1996 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt und gl eichzeitig die

Beschwer degebihr entrichtet. Di e Beschwerdebegr iindung
wurde mt demam 22. Marz 1997 ei ngegangenen Schriftsatz

ei ngerei cht.

Mt den Einspruchen der Ei nsprechenden

(Beschwer degegnerinnen) 1, Il und Il war das gesante
Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) und c) EPU
substantiiert angefochten worden.

In i hrer Entschei dung kam di e Ei nspruchsabteilung zu dem
Ergebni s, dall der im Ei nspruchsverfahren als Hauptantrag
ei ngerei chte Anspruch 1 gegen Artikel 123 EPU ver st oRe.

Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag)
hat fol genden Wortl aut:

"Nockenwel | e mt m ndestens zwei Lagerschei ben (1), und
m ndest ens zwei Nocken (2, 2a, 2b) wobei die
Lagerschei ben (1) einen bestimten Abstand aufwei sen und
di e Nocken (2, 2a, 2b) zw schen den Lagerschei ben (1)
angeordnet sind, wobei die Nocken (2, 2a, 2b) und die
Lagerschei ben (1) mteinander einstickig hergestellt

si nd,

dadur ch gekennzei chnet,
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dalR di e Nocken (2, 2a, 2b) unmttel bar anei nander bzw.
an di e Lagerscheiben (1) stofRen und damt den Bereich
zwi schen den Lagerschei ben (1) in axialer R chtung der
Nockenwel | e so vol | standi g ausfull en, dalR nur den
Nockenkont uren fol gende Uber gange ohne zylindrische
Abschnitte und ohne Einstiche zwi schen den Nocken und
den Lagerschei ben (1) vorgesehen sind."

I mschriftlichen Beschwerdeverfahren hat die
Beschwerdef Uhrerin mt Schrei ben vom 20. Marz 1997 unter

anderemvier Hlfsantréage (1b bis 1le) eingereicht.

Am 4. Juni 1998 fand ei ne nundliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt, wahrend der die
Beschwer def Ghrerin einen neuen Hi | fsantrag als

H | fsantrag 1 einreichte.

Di e Beschwerdefudhrerin hat in der mindlichen Verhandl ung
vor der Beschwerdekamrer ein Mdell vorgefuhrt und
vorgetragen, dall die in der Zeichnung dargestellte
Nockenwel | e sowohl di e Ausfuhrung nach Anspruch 2
(vorgegossen oder vorgeschm edet) als auch die

Ausf Uhrung nach Anspruch 3 (aus zylindrischen Rohling
herausgearbeitet) unfallt. In beiden Fallen seien keine
zylindrischen Einstiche imSinne des Patents vorhanden.
Die in der Zeichnung dargestellte Vertiefung zw schen
den Nocken und zwi schen den Nocken und den

Lager schei ben, sei die eigentliche Kontur der jeweiligen
Nocke, die sich gemal3 den durch Pfeile dargestellten
Bear bei tungsbreiten mt der Kontur der benachbarten
Nocke Uberl appt. Ausgehend von di eser Nockenkontur sei

i mZentrum der einzel nen Nocken und der Lagerschei ben

ei ne geringe Erhdhung vorhanden, die jeweils - we

1546. D
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dargestellt - mt den Lagerschalen, mt den StoéfReln und
dem Rol | enst 6Rel zusammrenw rken. Di ese Erhdhungen seien
imzweiten Teil des Patentanspruches 2 wortlich
definiert. Dabei handele es sich umeine

Bear bei t ungszugabe, die fir eine genaue Bearbeitung der
Lauffl ache erforderlich sei

D e Beschwerdefdhrerin hat weiter ausgefihrt, dall das im
wesentlichen strittige Merkmal "ohne zylindrische
Abschnitte" als genauere Abgrenzung gegeniber dem aus
der Druckschrift DE-A-3 224 762 (Dl1) bekannten Stand der
Techni k in den Anspruch 1 aufgenommen worden sei. Dieser
Stand der Techni k sei in den ursprunglichen Unterl agen
auf Seite 1, |letzter Absatz beschrieben. Dort sei
angefuhrt (Zeilen 19 bis 21), dalR die Verstarkungen als
separ at e Verst arkungsschei ben ausgebi | det sei n kénnen
oder als der Nockenkontur folgende Verstarkungsansat ze.
Weiter sei dort angegeben, dall zw schen den

Ver st ar kungsschei ben und den ei nzel nen Nocken bzw.

zwi schen den Ver st arkungsansét zen der einzel nen Nocken
schmal e Ei nstiche auf einen Durchnesser, der kleiner als
der Grundkreis des jeweiligen Nockens ist, vorgesehen
sind. Cerade dies sollte jedoch mt der Erfindung

verm eden werden. Daraus sei abzuleiten, dal die
Nockenwel | e nach der Erfindung weder zylindrische
Abschnitte noch Einstiche aufweisen soll. Dabei sei ein
Ei nstich sel bstverstéandlich ein trennender Einstich. Im
Hi nblick auf das unm ttel bare Anei nander st ol3en der
Nocken bzw. der Nocken und der Lagerschei ben hat die
Beschwer def ihrerin angefuhrt, dal die i mAnspruch 1
angegebenen Uber gange zwi schen den Nocken und zw schen
den Nocken und den Lagerschei ben durch die Form der

Nocken bedi ngt sei.

1546.D Y
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D e Beschwerdegegnerin | hat die Zul 4ssigkeit des

Haupt antrages der Patenti nhaberin bestritten, da die

Pat ent i nhaberin von i hrer Mglichkeit Uber diesen Antrag
bereits in der ersten Instanz entscheiden zu | assen,

kei nen Gebrauch genmacht habe, sondern dort einen

ei ngeschr ankt en Pat ent anspruch vorgel egt hat. Sie sei
bezugli ch des Hauptantrages auch nicht beschwert, da sie
diesen Antrag in der ersten Instanz gar nicht nehr

vertei digt habe. D e Beschwerdegegnerin | hat in diesem
Zusamenhang auf di e Entscheidung T 840/93, ABI.

EPA 1996, 335 hingewi esen. I mHinblick auf die

Zul &ssigkeit der erteilten Unterlagen und der

H | fsantrage hat sie die Meinung vertreten, dall das

Mer kmal "ohne zylindrische Abschnitte" und das Merknal
"ohne kreiszylindrische Abschnitte" in den

ursprungli chen Annel dungsunt erl agen kei ne St it ze fanden.
Das Merkmal "ohne zylindrische Abschnitte"” kdénne aber im
Hi nblick auf Artikel 123 (3) EPU nicht gestrichen

wer den.

Di e Beschwerdegegnerin Il hat vorgetragen, dal3 die
Merkmal e des erteilten Anspruches 1, die besagen, dald
di e Nocken unm ttel bar anei nander bzw. an die

Lager schei ben stolRen und damit den Bereich zw schen den
Lagerschei ben in axialer R chtung der Nockenwelle so
vol | st andi g ausfiull en, dalR nur den Nockenkonturen

f ol gende Uber gange ohne zylindri sche Abschnitte und ohne
Ei nsti che vorgesehen sind, so in den urspringlichen
Unt erl agen nicht offenbart seien. Uberdies seien diese
Mer kmal e wi der sprichlich, da einerseits die Nocken bzw.
di e Nocken und di e Lagerschei ben unmttel bar

anei nander st oRen sol Il en und andererseits Ubergange
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dazw schen vorgesehen sind. Vor allemsei aber das

Mer kmal des Anspruches 1 "ohne zylindrische Abschnitte"”,
aus den urspringlichen Unterlagen nicht herleitbar. Noch
vi el weni ger seien fehlende kreiszylindrische Abschnitte
of fenbart. Weiter seien imurspringlichen Anspruch 1
trennende Ei nstiche angegeben und nicht all genein

Ei nstiche. Bei Einstichen kdnne es sich auch um

Ei nstiche an den vorragenden Stellen der Nocken handel n,
die an dieser Stelle keine trennenden Einstiche mt

Begr enzungswanden an bei den Seiten bilden wirden. D ese
al | genei nen Einstiche seien aber urspriunglich nicht

of fenbart. D e angegebenen Merkmal e kénnten i m Hi nblick
auf Artikel 123 (3) EPU nicht aus dem Anspruch 1

entfernt werden.

VII. Di e Beschwerdegegnerin Il hat im Beschwerdeverfahren zu
den Argunenten der Beschwerdefdhrerin im einzel nen nicht
Stel l ung genommen, sich jedoch den Argunenten der
Beschwer degegnerinnen | und Il angeschl ossen.

VI1l. Antrage

a. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte
di e Auf hebung der angef ocht enen Ent schei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents in der erteilten

Fassung (Hauptantrag).

Als Hlfsantrag 1 beantragte sie die
Aufrechterhal tung des Patents mt Anspruch 1, we
wahrend der nmindlichen Verhandl ung am 4. Juni 1998

ei ngerei cht.

Als Hlfsantrage 2 bis 5 beantragte sie die

1546. D Y A
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Aufrechterhal tung des Patents mt den mt Schreiben
vom 20. Marz 1997 eingereichten Patentansprichen und
Ander ungen der Beschrei bung (in dem genannten
Schreiben mt HlIfsantrage 1b bis 1le bezeichnet).

Er ganzend beantragte sie die Rickzahl ung der
Beschwer degebuhr.

b. D e Beschwerdegegnerinnen | bis IlIl (Ei nsprechende I
bis I'll) beantragten di e Zurickwei sung der Beschwerde
der Patentinhaberin,

hi | f swei se beantragten sie die Zuruckverwei sung der
Angel egenheit an die erste Instanz zur weiteren
Pr uf ung.

Ent schei dungsgr inde

1. Zulassigkeit der Beschwerde

1.1 Di e Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 sow e
Regel 64 EPU;, sie ist somt zul assig.

In der Tat sind die Beschwerde und die

Beschwer debegr tndung rechtzeiti g ei ngegangen. Auch wurde
di e Beschwer degebuhr rechtzeitig entrichtet. Witer sind
in der Beschwerdeschrift vom 28. Novenber 1996, worin
unter Punkt 1 angefihrt ist: "den Beschl u3 vom

13. Novenber 1996 aufzuheben und unser européi sches
Patent Nr. 0 459 466 aufrechtzuerhalten", die
Erforderni sse der Regel 64 EPU erfillt.

1546.D Y
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Das angefochtene Patent ist wegen Verstofles gegen
Artikel 123 EPU wi derrufen worden, nachdemim

Ei nspruchsverfahren i m Anspruch 1 des Haupt antrages
unter anderem das Merkmal "kreiszylindrisch" aufgenommen

wor den war .

D e Beschwerdef ihrerin hat, abweichend von dem der

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung zugrundel i egenden
Haupt antrag, i m Beschwerdeverfahren in i hrem Hauptantrag
auf die erteilten Unterlagen zurickgegriffen. D e
Beschwer degegnerin | hat dies als unzul dssi g angesehen
und hat sich in ihrer Argunentation auf die Entschei dung
T 840/ 93 gest Ut zt .

Zunachst ist zu bertcksichtigen, dalR die

Beschwerdef ihrerin mt ihrem Hauptantrag i mwesentlichen
dem durch di e Einspruchsabteil ung vorgebrachten

Pat ent i erungshi nder ni s dadurch Rechnung getragen hat,
dall sie auf den erteilten Anspruch 1 zurickgegangen i st.
In diesemerteilten Anspruch 1 ist statt des Merkmal es
"kreiszylindrisch", das von der Ei nspruchsabteilung als
ni cht of fenbart angesehen wurde, das Merkma

"zylindrisch" enthalten.

Nach Mei nung der Kammer ist es angesichts Regel 57 a EPU
mbgl i ch Anderungen, die im Ei nspruchsverfahren

dur chgef thrt wurden und i m Hi nblick auf

Artikel 123 (2) EPU nicht zul assig sind, zu berichtigen.

Dar tiber hinaus ist fol gendes zu beachten:

a) Durch die bloRe Vorlage ei nes geanderten Anspruches 1

1546. D
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i m Ei nspruchsverfahren hat die Patentinhaberin nicht
auf die Patentanspriche in der erteilten Fassung

ver zi chtet.

b) Da die Beschwerde zul &ssig ist und die
Pat enti nhaberin als Beschwerdefihrerin nicht explizit
auf die erteilte Fassung verzichtet hat, ist sie
i nfol ge der aufschi ebenden Wrkung der Beschwerde
i mrer noch imBesitz der erteilten Fassung des
Patents und hat das Recht di ese Fassung weiter zu

verteidi gen

c) Da die Beschwerdefihrerin i mBeschwerdeverfahren auch
von Anfang an die Aufrechterhaltung der erteilten
Unt erl agen beantragt hat (siehe Abschnitt 1 der
Beschwer deschrift vom 28. Novenber 1996 und
Abschnitt l1la der Beschwerdebegrindung vom
20. Marz 1997) und das den Wderruf des Patents
verursachende Merkmal w eder geéndert hat und damt
dem vor gebracht en Pat enti erungshi nderni s Rechnung
getragen hat, |liegt ein verfahrensrechtlicher

M Bbrauch i mvorliegenden Fall nicht vor.

Di e Kanmer sieht den Hauptantrag deshalb als zul &ssig an
und schlief3t sich damt den Entschei dungen T 123/ 85,

ABl . EPA 1989, 336, Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2 und

T 331/89, Abschnitt 3 an.

In der von der Beschwerdegegnerin | angefihrten

Ent schei dung T 840/93, ABI. EPA 1996, 335, ist unter
Abschnitt 3.1 angefihrt, daR ein Patentinhaber, der im
Ei nspruchsverfahren unterl egen ist, das Recht hat, die

zur ickgewi esenen Antrage von der Beschwer dekanmrer erneut

1546. D Y A
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priufen zu |l assen. WIIl er jedoch andere Antré&ge prifen
| assen, so liegt es imErnmessen der Beschwerdekammer,
si e zum Verfahren zuzul assen. Es bedarf aber guter

G linde, damt die Kanmrern di eses Ernmessen zugunsten der
Pat enti nhaberi n ausiben und auch sol che Antré&age zum
Ver fahren zul assen, die der Einspruchsabteilung noch

ni cht vorgel egen haben.

I mvorliegenden Fall hat die Beschwerdef Uhrerin

(Pat enti nhaberin) im Ei nspruchsverfahren zunachst
beantragt, die Einspriche zuriuckzuwei sen, d. h. sie hat
damt die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten
Fassung beantragt. Erst wdhrend der mindlichen

Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteilung hat sie als
Fol ge der Di skussion einen neuen Anspruch 1 vorgel egt,
der jedoch ein Merkmal enthielt, das die

Ei nspruchsabteil ung als urspringlich nicht offenbart
ansah und das daher zum Wderruf des Patents gefuhrt
hat. D e Kanmmer sieht daher, w e bereits dargel egt,

ei nen guten Grund wi eder auf die erteilten Unterl agen

zur uckzugreifen

Urspriungliche Offenbarung

Aus dem Gesantinhalt der urspringlich eingereichten

Unt erl agen ergi bt sich eine Nockenwell e mt m ndestens
zwei Lagerschei ben und m ndestens zwei Nocken, wobei die
Lager schei ben ei nen besti mten Abstand zuei nander

auf wei sen und di e Nocken zwi schen den Lager schei ben
angeordnet sind (vgl. urspringlich eingereichten
Anspruch 1). Diese Nockenwell e soll |aut der angegebenen

Auf gabe durch grolRe Steifheit und durch geringen

1546. D Y A
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Bear bei t ungsauf wand ausgezei chnet (vgl. Seite 2,

Zeilen 4 bis 7) sein, wobei offensichtlich die Nachteile
des angef ihrten Standes der Techni k nach der
Druckschrift DE-A-3 224 762 (D1), verm eden werden
sollen (vgl. Seite 1, letzter Absatz und Seite 2 erster
Absatz). Nach diesemunmttel bar vor der genannten

Auf gabe angefdhrten Stand der Technik (Dl1) sind die
ubl i chen Zwi schenraune zw schen den ei nzel nen Nocken
bzw. zw schen Nocken und Hauptl agerstelle durch

Ver st arkungen ausgefillt, die die Steifheit der
Nockenwel | e erhdhen. Dabei konnen di e Verstarkungen als
Ver st ar kungsschei ben ausgebi | det sein oder als der
Nockenkont ur fol gende Ver st arkungsanséat ze. Zw schen den
Ver st ar kungsschei ben und den ei nzel nen Nocken bzw.

zwi schen den Ver st arkungsansatzen der einzel nen Nocken
sind schmal e Einstiche auf einen Durchnmesser, der

kl ei ner als der Gundkreis des jeweiligen Nockens ist,
vorgesehen. Da diese Einstiche eine Schwachung der
Nockenwel | e bedeuten (vgl. Seite 2, erster Absatz)
sollen sie verm eden werden. Dies wirde im
ursprunglichen Anspruch 1 durch di e Angabe des
betreffenden negativen Merkmal s "di e kei ne trennenden
Ei nstiche aufwei st” zum Ausdruck gebracht. Nach di esem
Anspruch 1 ist die Nockenwell e so ausgebil det, dal3 die
Nocken den Bereich zw schen den Lagerschei ben | Gckenl os
ausfillen und mteinander und mt den Lagerschei ben eine
dur chgehende Ei nheit bil den. Dabei stofRen di e Nocken
unm ttel bar anei nander, bzw. an die Lagerschei ben (vgl.
Seite 3, Zeilen 19 bis 22). In Verbindung mt der

Zei chnung ergi bt sich damt einerseits zw schen den
Lager schei ben und der jeweils angrenzenden Nocke ein im
mat hemat i schen Si nne zu verstehender zylindrischer

Uber gang, der die Form der angrenzenden Nocke

1546. D Y A
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vol | standi g aufwei st, womt indirekt auch der

M ni mal durchnessers des Lagers festgel egt ist.
Andererseits tritt durch die Anordnung der Nocken im

W nkel zueinander zw schen den Nocken jeweils ein

Uber gang auf, der sich aus einem der einen Nockenkont ur
f ol genden Teil und ei nem der benachbarten Nockenkont ur
fol genden Teil zusamensetzt. Dadurch, dall bei den
Nockenkonturen parallel zu den Lauffl &chen gefol gt wrd,
entsteht im mathemati schen Sinne ein zylindrischer
Abschnitt. I mHi nblick auf die in der urspringlich

ei ngerei chten Annel dung genannte Aufgabe (Seite 2,
Zeilen 4 bis 7) und den dort beschri ebenen Stand der
Technik (Seite 1, letzter Absatz) ist dieser
zylindrische Abschnitt als in axialer R chtung

ver | auf ender Abschnitt zu verstehen. Aus der
CGegeniberstel l ung der Erfindung wi e oben dargel egt und
des Standes der Techni k nach der Druckschrift D1 (vgl
Seite 1 |letzter Absatz und Aufgabe auf Seite 2, zweiter
Absat z der urspringlich eingereichten Beschreibung) i st
zu ent nehnmen, dal nicht allgenmein zylindrische
Abschnitte i mmat hemati schen Sinne verm eden werden
soll en (siehe Bereich zwi schen den Lagerschei ben und
angrenzender Nocke), sondern die nach dem Stand der
Techni k vorgegebenen kreiszylindrischen Abschnitte

(si ehe Verstarkungsschei ben i m Stand der Techni k), d. h.
eine Zylinderform we sie unter di esem Ausdruck haufig
imtechni schen Sinne mt kreiszylindrisch verstanden

W rd.

Einspruchsgrund gemaR Artikel 100 c¢) EPU

Zur Ver ei nfachung der Prifung nach Artikel 100 c¢) EPU

wird der Anspruch 1 wie folgt unterteilt:
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Nockenwel | e

a) mt m ndestens zwei Lagerscheiben (1) und
b) m ndestens zwei Nocken (2, 2a, 2b),
c) wobei di e Lagerscheiben (1) einen bestinmten

Abst and auf wei sen

d) und di e Nocken (2, 2a, 2b) zw schen den
Lager schei ben (1) angeordnet sind,

e) wobei di e Nocken (2, 2a, 2b) und die
Lager schei ben m tei nander einstickig hergestellt
si nd,

dadur ch gekennzei chnet,

f) daR di e Nocken (2, 2a, 2b) unmttel bar anei nander
bzw. an di e Lagerschei ben (1) stoflden

gl) und damt den Bereich zw schen den Lagerschei ben (1)
in axialer R chtung der Nockenwelle so
vol | st andi g ausf il | en,

g2) daB nur den Nockenkonturen fol gende Ubergange

g3) ohne zylindrische Abschnitte

g4) und ohne Einstiche

g5) zwi schen den Nocken und den Lagerschei ben (1)

vor gesehen si nd.
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3.2 | m Hinblick auf Artikel 100 c) EPU ist zu den Merkmal en
des Anspruches 1 fol gendes festzustellen:

3.2.1 Die Merknmale a) bis d) sind aus dem urspringlich
ei ngerei chten Anspruch 1 zu ent nehnen.

3.2.2 Das Merkmal e), "wobei die Nocken (2, 2a, 2b) und die
Lager schei ben m tei nander einstickig hergestellt sind",
i st aus den Ansprichen 2 und 3 sow e der Beschrei bung
Seite 2, Zeilen 21 bis 26 der urspringlich eingereichten

Unt erl agen abzul ei t en.

3.2.3 Das Merkmal f) ist in der ursprunglich eingereichten
Beschrei bung Seite 3, Zeilen 19 bis 22 offenbart, worin
angegeben ist, dall die Nocken unm ttel bar anei nander,
bzw. an di e Lagerschei ben stolden.

3.2.4 Die Merkmale gl), g2) und g5) sind i murspringlich
ei ngerei chten Anspruch 1 in Verbindung mt der
Beschrei bung und der Zei chnung of fenbart.

So ist in Anspruch 1 angegeben, dalR di e Nocken den
Berei ch zwi schen den Lagerschei ben | Gckenl os ausfill en
und mteinander und mt den Lagerschei ben ei ne
durchgehende Ei nheit bil den, die keine trennenden

Ei nstiche aufweist. Zudemist auf Seite 3, Zeilen 19 bis
22 der urspringlich eingereichten Beschrei bung

angef thrt, dall die Nocken unm ttel bar anei nander, bzw.
an di e Lagerschei ben stolRen. Dabei ist nach dem
urspriunglich eingereichten Anspruch 4 den Nocken ei ne
besti mt e Bearbei tungsbreite zugeordnet, wobei sich die
Bear bei t ungsbrei ten benachbarter Nocken Uberl appen.

Daraus ergi bt sich in Verbindung mt der Zei chnung, dal

1546.D Y



3.

3.

2.

2.

5

6

- 14 - T 1037/ 96

nur den Nockenkonturen fol gende Ubergange vor gesehen

si nd.

Da di e Ubergange durch die in ei nem Wnkel zuei nander
angeor dnet en Nocken bedi ngt sind, kann darin kein

W der spruch zu dem unmi ttel baren Anei nander st o3en der
benachbarten Nocken bzw. der Nocken und der Lageschei ben
(Merkmal f) gesehen werden. |In der Zeichnung der
Patentschrift sind die Nocken und Lagerschei ben mt

ei ner fir eine Feinbearbeitung erforderlichen

Bear bei t ungszugabe gezei gt, wobei diese Lauffl&che etwas
tiber den Nockengrundkér per hinausragt. Auch hierin kann
daher kein Wderspruch mt den genannten Merkmal en gl),

g2) und g5) gesehen werden.

Hi nsichtlich des Merknal es g4) ist zu benerken, dall nach
dem urspringlich eingereichten Anspruch 1 die Einheit

kei ne trennenden Einstiche aufweisen soll. Zum

Unt er schi ed einer seitlichen Bearbeitung von

vor st ehenden Nockenteilen, hat ein Einstich, der nach
Anspruch 1 verm eden werden soll, imallgeneinen und
auch im Sinne der urspringlichen O fenbarung der

Annel dung ei ne trennende Wrkung und wei st seitliche
Begr enzungswande auf (vgl. hierzu auch Seite 1,

Zeilen 21 bis 25 der urspringlichen Unterlagen). Damt
wird unter Einstich imallgeneinen Sinn ein trennender

Ei nstich verstanden, so dal3 in der Streichung des Wrtes
"trennend' kei ne unzul &ssi ge Veranderung der O f enbarung

Zu sehen i st.

Das i mwesentlichen als unzul assi g angef ocht ene
Mer kmal g3) "ohne zylindrische Abschnitte", ist in der

urspringlich eingerei chten Annel dung wortlich nicht
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of fenbart. We aus der Erlauterung in Abschnitt 2 oben
hervorgeht, handelt es sich dabei jedoch bei der

Ausl egung des Wortes "zylindrisch" immathemati schen
Si nne um ei nen Wderspruch zu dem Merknal , wonach die
Uber gange nur den Nockenkonturen fol gen sollen. Durch
di eses |l etztgenannte, positive Merkmal ist jedoch die
Nockenwel | e bereits eindeutig imSinne der
urspringlichen Unterl agen definiert, so dall das
genannte, den zylindrischen Abschnitt betreffende,
negative Merkmal ein dberfl Ussiges Merkmal ist, das
lediglich die Frage der Klarheit betrifft. Da

Artikel 84 EPU kein Einspruchsgrund ist und uberdies der
| nhal t des Anspruches 1 auf der Basis der erteilten
Unterl agen kl ar verstandlich ist, kann dieses negative
Mer kmal i m Anspruch 1 verbl ei ben

Ein VerstoR gegen Artikel 100 c) EPU
(Artikel 123 (2) EPU) |iegt daher nicht vor.

Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

In Verbindung mt ihrem Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebthr hat di e Beschwerdefihrerin die

Ent schei dung T 433/93 genannt. Bei demin dieser

Ent schei dung behandelten Fall, hat die

Ei nspruchsabteil ung i hre Entschei dung auf ei nen neuen
Ei nspruchsgrund gestitzt, ohne der Patentinhaberin die
Mogl i chkeit zu geben, diesen Gund zu prifen und sich
dazu zu &auBern oder Stellung zu nehnen. Imvorliegenden
Fall wurde der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU
j edoch bereits zu Begi nn des Ei nspruchsverfahrens

her angezogen und di e Beschwer def Ghrerin hat wédhrend der

nmindl i chen Ver handl ung sogar i m Rahnmen ei nes
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Haupt ant rages ei nen neuen Anspruch 1 vorgel egt und dort
erstmal s das Merkmal (kreiszylindrische Abschnitte), das
von der Einspruchsabteilung als unzul assi ge Abanderung
betrachtet wurde, eingefihrt. Di e Beschwerdefihrerin
konnt e daher nicht Uberrascht gewesen sein, wenn die

Ei nspruchsabteilung erstmals in der mindlichen

Ver handl ung zu di esem Merkmal Stellung genommen hat. Die
Beschwer def threrin hat den Anspruch 1 ihres jetzigen
Haupt antrages w eder auf das negative Merknal
"zylindrische Abschnitte" statt "kreiszylindrische
Abschni tte" zuridckgefuhrt. Ei n Verfahrensmangel im Sinne
von Regel 67 EPU von Seiten der Einspruchsabteil ung

i egt daher nicht vor. Der Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebihr wi rd daher zurickgew esen

Zurickverweisung an die erste Instanz

D e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung befal3t sich nur
mt der Frage der unzul &ssigen Anderung nach

Artikel 100 c¢) bzw. 123 (2) EPU. Zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit wurde dabei nicht Stellung
genommen. Der Ei nspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU

i st auch nicht Teil des Beschwerdeverfahrens. Der Fal

w rd daher zur weiteren Bearbeitung an die Vorinstanz

zur ickver w esen.

D e Kammer ndchte darauf hinwei sen, dal3 es in einer

Ent schei dung, die nur auf eine unzul dssi ge Anderung
gestutzt ist, durchaus zwecknmallig sein kann, die

Bedeut ung der Anderung fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit zu prufen, wie dies in der

Ent schei dung T 504/ 89 (siehe Abschnitte 6.1 bis 6.3) zum

Ausdruck gebracht wird. Dies trifft vor allem dann zu,
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wenn, wie in vorliegendemFall, bereits im

Ei nspruchsverfahren wei tgehend di e Frage der
erfinderischen Tatigkeit erdrtert wurde. Dadurch kann
nmogl i cherwei se ei ne Beschwerde verm eden werden

zum ndest aber eine Zurickverwei sung an die erste

I nstanz und eine sich daran anschli el3ende, nbgliche
wei tere Beschwerde, was nornmnal erwei se nicht nur im
Interesse aller Beteiligten ist, sondern auch im

| nt eresse des EPA.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

3. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebthr wird

zur ickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
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N. Maslin C. Andries
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