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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass
das Europdische Patent Nr. 2 113 692 mit den Anderungen
geméal dem Hilfsantrag, eingereicht wahrend der
mindlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren am

5. April 2016, den Erfordernissen des EPU geniigt.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass es dem
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 an Neuheit fehle,
wohingegen der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags neu und erfinderisch sei

Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Zurilickweisung

der Beschwerde und reichte drei Hilfsantrage ein.

Mit Schreiben vom 16. Januar 2018 legte die
Beschwerdefilthrerin (Einsprechende) erstmals das
Dokument Bl sowie dessen Maschinenilibersetzung Bla vor

und nahm zu den drei Hilfsantragen Stellung.

Daraufhin reichte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben
vom 27. Marz 2019 einen neuen Hilfsantrag 1 ein, die
bisherigen Hilfsantrdge 1 bis 3 wurden umnummeriert als
Hilfsantrdge 2 bis 4. Zudem beantragte sie, das

Dokument Bl als verspatet zurickzuweisen.

Am 12. Februar 2020 wurden die Parteien fir den

15. Mai 2020 zur mindlichen Verhandlung geladen.

Mit Schreiben vom 12. Marz 2020 beantragte die
Beschwerdefilhrerin, die Hilfsantrdage 1 bis 4 nicht

zuzulassen und brachte weitere Argumente fir die
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Zulassung von Dokument Bl vor.

Eine Mitteilung der Kammer gemaB Artikel 15 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) 2020

erging am 20. April 2020.

Mit einer Mitteilung vom 24. April 2020 wurden die
Beteiligten informiert, dass der fir den 15. Mai 2020
anberaumte Termin zur mindlichen Verhandlung aufgehoben

worden sei.

Am 11. Mai 2020 wurde seitens der Beschwerdegegnerin
ein neuer Hilfsantrag 1A eingereicht, und es wurden

weitere Argumente vorgebracht.

Am 10. Juni 2020 erging eine Ladung zur miindlichen
Verhandlung fir den 11. Februar 2021.

Mit Schreiben vom 10. Dezember 2020 reichte die
Beschwerdefilhrerin weitere Argumente ein und

beantragte, den Hilfsantrag 1A nicht zuzulassen.

Auf diese Eingabe reagierte die Beschwerdegegnerin mit
Schreiben vom 13. Januar 2021. AuBerdem wurden neue

Hilfsantrage 2A, 2B, 3A, 3B, 4A und 4B eingereicht.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 11. Februar 2021 statt, wahrend derer die
Beschwerdegegnerin die Hilfsantrage 1 und 1A

zuricknahm.
Antrdge
Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents Nr. 2 113 692.
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Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zurickzuweisen (Hauptantrag) oder hilfsweise die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in
geanderter Fassung auf Grundlage des Hilfsantrags 2,
eingereicht mit Schreiben vom 27. Marz 2019, hilfsweise
auf der Grundlage eines der Hilfsantrage 2A oder 2B
(eingereicht am 13. Januar 2021), weiter hilfsweise auf
der Grundlage eines der Hilfsantrdge 3 (eingereicht am
27. Marz 2019), 3A oder 3B (eingereicht am

13. Januar 2021, weiter hilfsweise auf der Grundlage
eines der Hilfsantrdage 4 (eingereicht am 27. Marz
2019), 4A oder 4B (eingereicht am 13. Januar 2021)

aufrechtzuerhalten.

Im Beschwerdeverfahren wurden folgende Dokumente

zitiert:
D1 DE 103 29 336 Al
D5 DE 10 2006 048 713 Al

D8 Us 6 273 119 Bl
D9 DE 195 26 144 B4
Bl JP07091247A

B1A Maschinenlibersetzung des Dokuments Bl

Der Wortlaut des Anspruches 1 des Hauptantrags ist wie
folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung

ist in eckigen Klammern angegeben) :

"Klappenventil, insbesondere zur Verwendung im
HeiBbereich von Abgasanlagen fir Verbrennungsmotoren,
mit [a] einem Gehduse (11, 39) mit mindestens einer
Fluideinlassoffnung (13) und mindestens einer
Fluidauslassoffnung (15), [b] einer im Gehause (11, 39)
drehbar angeordneten Verschlussklappe (17), welche ein
Drehiibertragungsmittel (23) umfasst, welches durch eine
Offnung (31) in einer Wand (33) des Gehduses (11, 39)
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gefihrt [ec] und mit einem aulerhalb des Gehduses (11,
39) vorgesehenen Betatigungselement drehfest verbindbar
ist, und [d] einer zwischen Gehause (11) und
Drehiibertragungsmittel (23) wirksamen Dichtung (51) =zur
Abdichtung des Gehdauseinneren nach aulen, [e] wobei in
Richtung des Betdatigungselements gesehen weiter
auBerhalb als die Dichtung (51) angeordnete Mittel (45,
65, 67, 75, 77, 81, 83), insbesondere Federmittel,
vorgesehen sind, durch welche die Dichtung (51) gegen
das Gehduse (11, 39) und/oder das
Drehiilbertragungsmittel (23) gedrangt wird, und wobei
[£] sich die Mittel einerseits an dem
Drehilbertragungsmittel (23) und andererseits an dem
Gehduse (11, 39) abstitzen, dadurch gekennzeichnet,
dass [g] sich die Mittel (45, 65, ©¢7, 75, 77, 81, 83)
nicht an der Dichtung (51) abstiitzen und dass [h] die
Dichtung (51) zugleich als Lagermittel zur radialen
Lagerung der Verschlussklappe (17), insbesondere als

Gleitlager, ausgebildet ist."

Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 enthadlt im Vergleich
zum Hauptantrag folgende zusédtzlichen Merkmale (die von
der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist wiederum

in eckigen Klammern angegeben) :

"[Jj] wobei das Gehause (11, 39) einen separaten
Gehéduseteil (39) zur Aufnahme der Dichtung (51) umfasst
und [k] die Mittel (45, 65, 67, 75, 77, 81, 83)
aulRerhalb des separaten Gehduseteils (39) angeordnet

sind."
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XVIII. Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin, soweit fir die

Entscheidung relevant, war im Wesentlichen wie folgt:

Hauptantrag

Auslegung von Merkmal g

MaBgeblich filir die Beschwerde sei die strittige
Auslegung des Merkmals g, wonach sich die Mittel
(Tellerfeder) nicht an der Dichtung abstiitzten. Gemal
Merkmal f stiitzten sich die Mittel (Tellerfeder)
einerseits an dem Drehiibertragungsmittel (Welle) und
andererseits an dem Gehduse ab. Somit missten sich die
Mittel auch an der Dichtung abstiitzen. Andernfalls
konne sich die Dichtung nicht nach Merkmal e gegen das
Gehduse und/oder Drehiilbertragungsmittel drdngen. Die
Formulierung des Merkmals f lasse beide technischen
Moglichkeiten zu, namlich dass sich die Tellerfeder
mittelbar oder unmittelbar an der Welle und am Gehduse
abstiitze. Aus dem Streitpatent gehe hervor, dass sich
die Tellerfeder weder unmittelbar an der Welle und am
Gehduse noch an der Dichtung abstiitzen solle (siehe
Absatze [0006], [0024]). Die Tellerfeder 45 greife also
weder unmittelbar am Gehduse (39) noch an der Welle
(37) an (siehe Figur 1). Folglich miisse Merkmal g
dahingehend interpretiert werden, dass sich die Mittel
nicht unmittelbar abstiitzten. Laut Figur 1 des
Streitpatents stiitze sich die Tellerfeder 45 auf dem
Weg der Kraftibertragung vom Gehause bis zur Dichtung
an mehreren Bauteilen ab, namlich iUber die
Keramikscheibe 47 am Gehduse und lber die Welle 37 und
deren Absatz 55 sowie iber eine Sicherungsscheibe 59 an
der Dichtung 51. Ware eine Kraftibertragung bis hin zur
Dichtung nicht gegeben, hatte Merkmal g zur Folge, dass

die Dichtung nicht durch die Feder belastet sein dirfe.
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Die Federkraft miisse zumindest mittelbar auf die
Dichtung lbertragen werden, andernfalls ware Merkmal e
nicht erfillt, was zu einem Widerspruch fihren wilrde,
und somit die Lehre nicht ausfiihrbar ware. Die einzig
sinnvolle Auslegung von Merkmal g sei daher, dass sich
die Feder nicht unmittelbar an der Dichtung abstilitze.
AuBerdem sei die Welle ein bewegliches Element und die
Feder konne sich erst dann an der Welle abstitzen, wenn
diese am Anschlag sei, d.h., wenn der Absatz 55 der
Welle lber die Dichtung 51 an das Gehause 39 gedrangt

werde.

Diese Auslegung werde vom Stand der Technik gestitzt
(siehe Dokument D1, Absatz [0038], Figuren 2 oder 3).
Dort stitze sich die Feder (unmittelbar) an einem
Federtopf ab. In Kraftrichtung der Feder folgend sei
eine Dichtung angeordnet. Es sei zwar nicht formuliert,
dass sich die Feder an der Dichtung abstiitze, dies sei
aber durch das Bauteil definiert, iber das eine

mittelbare Kraftibertragung gegeben sei.

Beziiglich der Auslegung werde auch auf die Richtlinien
zur Prifung beim Europdischen Patentamt, Kapitel F IV,

4.1 bis 4.10, insbesondere 4.2 verwiesen.

Mit Merkmal g kdnnte vermutlich gemeint sein, dass auf
dem Weg der Kraftubertragung von der Feder auf das
Gehduse und auf die Welle keine Dichtung
zwischengeschaltet sei. Dieses Verstandnis finde sich
allerdings nicht im Streitpatent (siehe Figuren und
Absatz [0024]). Eine derartige Auslegung ware nicht
vertretbar, weil sich die Feder streitpatentgemal
mittelbar Uber die Welle und die Dichtung wiederum am
Gehduse abstiitze. Unter dem Begriff "Abstiitzen" sei
jeglicher Kraftfluss zwischen den Mitteln und der

Dichtung zu verstehen.
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Auch gebe die Beschreibung des Streitpatents keinen
Hinweis, ob der Begriff "Abstitzen" iUber das allgemeine
Verstandnis einer mittel- oder unmittelbaren
Kraftibertragung hinaus weitere konstruktive
Eigenschaften erfordere. Die Entscheidungen T 681/01
und T 1404/05 wirden zitiert, nach denen Begriffe in
den Ansprichen nach ihrer idblichen Bedeutung ausgelegt
werden sollten. Merkmale aus der Beschreibung dirften

nicht in den Anspruch hineingelesen werden (T 223/05).

Fehlende Neuheit gegeniliber Dokument D5

Dokument D5 zeige in den Figuren 1 und 2 und
insbesondere im Absatz [0022] eine
Ventilklappenvorrichtung mit einem Gehduse 10, einer
Verschlussklappe 18, einem Drehiibertragungsmittel 22,
einem Betadtigungselement und zwei Dichtungen 24 und 26,
die auch als Radiallager dienten. Weil zwischen der
Feder 34 und der Dichtung 26 ein Federlager 36
angeordnet sei, stitze sich die Feder 34 nicht
unmittelbar an der Dichtung 26 ab, weshalb Merkmal g
durch diese Offenbarung vorweggenommen sei. Auch alle
anderen Merkmale des Anspruchs 1 nehme das Dokument D5

neuheitsschaddlich vorweg.

Alternativ kénne in der Figur 1 des Dokuments D5 aber
auch die Dichtung 24 als die anspruchsgemédBe Dichtung
betrachtet werden. In diesem Fall stilitze sich die Feder
34 nicht an der Dichtung 24 ab, sodass das Merkmal g
selbst dann von Dokument D5 vorweggenommen werde, wenn
der Begriff des "Abstiitzens" im Sinne der

Beschwerdegegnerin definiert werde.
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Zulassung von Dokument Bl

Die Vorlage von Dokument Bl mit Schreiben vom

16. Januar 2018 sei veranlasst gewesen durch die
Feststellung in der angefochtenen Entscheidung, dass
die Merkmale g und h zur erfinderischen Tatigkeit
betragen wirden. Aus der verfahrensleitenden Mitteilung
der Einspruchsabteilung sei dies nicht zu entnehmen
gewesen. Dort sei zwar erwahnt worden, dass die im
Verfahren befindlichen Dokumente Merkmal h nicht
offenbarten oder nahelegten. Allerdings zeigten sowohl
das Dokument D1 (siehe insbesondere Absatz [0040]) als
auch D5 (siehe insbesondere Absatz [0022]) Gleitlager
mit Dichteigenschaften, so dass die Beschwerdefiihrerin
eben nicht damit habe rechnen kdénnen, dass das Merkmal

h die erfinderische Tatigkeit begrinden wirde.

Das Dokument Bl hatte friher in das Verfahren
eingefihrt werden kdénnen, wenn es der
Beschwerdefilhrerin bekannt gewesen ware. Bei der
Recherche im Vorfeld der Entscheidung der
Einspruchsabteilung sei das Augenmerk auf die
beanspruchte Abstiitzung der Federmittel und nicht auf
die Dichtung gelegt worden. Die Geometrie der Dichtung
habe zu diesem Zeitpunkt keine Rolle gespielt. Die
Entscheidung der Einspruchsabteilung habe eine neue
Recherche im Hinblick auf eine gemeinsame Offenbarung
der Merkmale g und h in einer Druckschrift veranlasst.
Die Beschwerdefiilhrerin habe in dem Zeitraum bis zum
Ablauf der Beschwerdebegrindungsfrist aber kein
entsprechendes Dokument gefunden. Das Dokument Bl habe
auf Grund der ungewdhnlichen IPC-Klasse und des
"Abstracts", der keine relevanten Begriffe enthalte,
nicht frither gefunden werden konnen. Normalerweise sei

hier die IPC-Klasse F16K relevant, in der das
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Streitpatent und auch die im erstinstanzlichen
Verfahren relevanten Dokumente klassifiziert seien.
Dokument Bl sei hingegen in der IPC-Klasse FOIN
klassifiziert. Auch enthalte der "Abstract" des
Dokuments Bl keinen der relevanten Begriffe wie

"valve", "throttle" oder "outlet".

Auf Grund der prima facie Relevanz sowohl fir den
Hauptantrag als auch fir die Hilfsantrdge sollte das
Dokument Bl zugelassen werden. Figur 1 zeige die
Lagerung einer Ventilklappe mit dem radialen Lager 38.
Gemal Absatz [0015] der Maschinenibersetzung diene das
Lager auch als Abdichtung. In Absatz [0012] werde die
Federwirkung erklart. Absatz [0019] erlautere, dass der
Flansch 37a der Welle durch die Feder 40 seitlich gegen
das Lager 38 gepresst werde. Das Lager 38 sei gemal
Absatz [0020] aus "sintered stainless steel (for
example, SUS 316)". Vorher sei ein Verbund aus
Metallgewebe und Graphit verwendet worden, woraus
geschlossen werden konne, dass dieses Lager eine
dichtende Funktion gehabt habe. Eine dichtende Funktion
werde in Absatz [0022] des Dokuments D9 sogar explizit
erwahnt: "the sealing property of the flange 37 a is

markedly improved".

Wegen der langen Zeit bis zur miindlichen Verhandlung
habe ausreichend Zeit fir das Studium des Dokuments zur
Verfligung gestanden, so dass das Dokument Bl im

Beschwerdeverfahren beriicksichtigt werden sollte.

Hilfsantrag 2 - fehlende erfinderische Tidtigkeit

Es wlirden keine Einwadnde gegen die Zulassung des
Hilfsantrags 2 geltend gemacht. Jedoch werde die
erfinderische Tatigkeit von Anspruch 1 ausgehend von

Dokument D9 oder Dokument D8 als nachstliegendem Stand
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der Technik in Verbindung mit Dokument D1 oder Dokument

D5 angegriffen.

Ausgehend von Dokument D9

Wie in der angefochtenen Entscheidung bereits
festgestellt worden sei, unterscheide sich der Anspruch
1 von der Entgegenhaltung D9 in dem Merkmal h (siehe
angegriffene Entscheidung, Punkt 12.2.3). Das Merkmal g
seili im Dokument D9 offenbart. Die Kraft der Feder 8
werde dort lber den Federtopf 18, den Hebel 6 und die
Welle 4 auf die Dichtung ibertragen.

Beziiglich Merkmal j werde angemerkt, dass unter dem
Begriff "separates Gehduseteil" kein separat
hergestelltes Gehduse zu verstehen sei. Es sei im
Anspruch offengelassen, ob es sich um ein einteiliges
oder zweiteiliges Gehéduse handle. Da es Ziel der
Erfindung sei, dass das heiBe Abgas nicht in diesen
separaten Gehéduseteil eintrete, damit die Dichtung
abgeschirmt sei, sei dieses separate Gehauseteil als
separater Lagerraum aufzufassen. Es sei nicht
erforderlich, dass dieses ein zusdtzliches, zweites
Bauteil ausbilde. Der Begriff umfasse einen raumlich
getrennt angeordneten Gehduseteil. AuBerdem sei das
separate Gehaduseteil im Streitpatent angeschweilt, so
dass es schlussendlich einstilickig sei. Hinsichtlich der
Interpretation der Anspriiche werde nochmals auf die
Entscheidungen T 681/01 und T 1404/05 verwiesen. Im
Dokument D9 sei das Gehause zwar einteilig, aber die
Dichtung 11 liege auBerhalb des ersten Gehduseteils in
einem separaten Gehauseteil (siehe Figur 1). Die
Formulierung "separates Gehaduseteil" sei keine

Einschrankung im Sinne eines zweiteiligen Gehauses.

Ausgehend vom Dokument D9 als nachstliegendem Stand der
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Technik stelle Merkmal h das unterscheidende Merkmal
dar. Merkmal h habe den technischen Effekt, dass ein
separates Lager eingespart werden kdnne. Daher bestehe
fiir einen Fachmann die Aufgabe darin, die Lagerung der
Welle einer Ventilklappe einfacher und kostenglinstiger
zu gestalten, also die Anzahl der Bauteile zu

reduzieren.

Aus den Dokumenten D1 und D5 sei es bekannt, eine
gattungsgemadBe Welle ausschlieRlich Uber Elemente, die
zugleich abdichten, radial und axial zu lagern (siehe
Dokument D1, Absatz [0012]; Dokument D5, Absatz
[0021]). In Dokument D9 (siehe Figur 1) werde die Welle
durch ein radiales Lager 5 und ein separates axiales
Lager 12 gelagert. Das axiale Lager 12 dichte die Welle
mit einer Lagerscheibe 11 ab (siehe Absatz [0015]:
"Axialwand 12 und Lagerscheibe 11 weisen gegeneinander
gute Gleiteigenschaften auf. Durch diese MaBnahmen wird
eine groRe Dichtigkeit wvon innen nach auBen
erreicht."). Daraus erkenne der Fachmann, dass die
Lagerscheibe 11 die Welle lagert und auch abdichtet. In
Absatz [0015] werde auberdem offenbart, dass "die
Drosselklappenwelle 4 durch eine eingespannte Feder 8
gegen ein Axiallager 9 belastet ist, das durch einen
konischen bzw. kegeligen Absatz 10 der
Drosselklappenwelle 4 und eine entsprechend
ausgebildete Lagerscheibe 11 gebildet ist, wobei sich
die Lagerscheibe 11 axial gegen eine fest im Gehause
angeordnete Axialwand 12 abstitzt." In Dokument D1
werde im Absatz [0012] offenbart, dass "[n]ach einer
weiteren Ausgestaltung der Erfindung die Dichtung
zugleich als Gleitlager zur axialen und/oder radialen
Lagerung der Verschlussklappe ausgebildet [ist]. Durch
diese Doppel- bzw. Dreifachfunktion der Dichtung ko&nnen

separate Lagermittel eingespart werden."
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Ausgehend von Dokument D9 und in Kenntnis des Dokuments
D1 wlrde der Fachmann die Lagerscheibe 11 im
Durchmesser vergroRern, so dass sie ohne radiales Spiel
im Gehduse sitzen und gleichzeitig als Radiallager
dienen wirde. Somit koénne der Fachmann auf das Lager 5
verzichten. Der Unterschied ldge allein in einem
gegenliber dem Dokument D1 veradnderten Querschnitt. Die
Welle in Dokument D9 weise ebenso wie die Welle im
Dokument D1 einen kegeligen Absatz auf, gegen den die
Dichtung gedrickt werde, so dass der Fachmann auch
hieraus eine Anregung erhalten wiurde, die Dichtung 11
in Dokument D9 zugleich zur radialen Lagerung zu
verwenden. Ferner werde die Dichtung 11 im Dokument D9
bereits zur axialen Lagerung verwendet, weshalb der

Fachmann nur noch die radiale Lagerung erganzen misse.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung (siehe Punkt
13.4 der angefochtenen Entscheidung) sei unter anderem
damit begrindet worden, dass die Dichtungen in den
Dokument D1 und D9 unterschiedliche Krafteinwirkungen,
Formen und Dichtungsflachen hatten, weshalb eine
erfinderische Tatigkeit gegeben sein sollte. Diese
Annahme sei darauf gestitzt worden, dass im Dokument DO
das radiale Spiel zwischen der Axialwand 12 und dem
Gehéduse 10 dazu diene, Fertigungstoleranzen bei der
Montage zu kompensieren. Durch das Radialspiel sei nach
Auffassung der Einspruchsabteilung eine exakte radiale
Ausrichtung mit erheblichem Aufwand und Schwierigkeiten
verbunden, weshalb die Verwendung der Axialwand zur

radialen Lagerung ungeeignet sei.

Diese Argumentation sei jedoch unzutreffend, da nicht
die Axialwand 12 die Funktion einer radialen Lagerung
ibernehmen solle, sondern die Lagerscheibe 11, die im

Radius vergrdéBert werde.
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Auch in Kombination mit dem Dokument D5 wiirde der
Fachmann zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 2 gelangen.

Im Ubrigen werde die Aufgabe des Streitpatents, die
Reduzierung der Warmelibertragung von der Dichtung auf
die (Feder-)Mittel, dadurch geldst, dass sich die
Mittel nicht an der Dichtung abstiitzten (siehe Absatze
[0004] und [0005]). Allerdings sei die Feder
zwangslaufig liber ein oder mehrere Bauteile mit der
Dichtung verbunden. Daher trage das Merkmal g des
Nicht-Abstiitzens nicht zu der Losung hinsichtlich einer
thermischen Entkopplung bei. Hierfiir seien andere
konstruktive MaRnahmen erforderlich. Es stelle sich
folglich die Frage, welche Aufgabe durch das strittige
Merkmal g geldst werde.

Das Merkmal h trage nicht zur L&sung der Aufgabe bei.
Bezlglich der fehlenden Synergie des Merkmals h mit den
ibrigen Anspruchsmerkmalen und der Formulierung von
Teilaufgaben werde auf das Kapitel G-VII 5.2 der
Richtlinien zur Prifung im Europaischen Patentamt
verwiesen, insbesondere mit Verweis auf die
Entscheidungen T 389/86 und T 204/06. Im vorliegenden
Fall sei die erste Teilaufgabe die thermische
Entkopplung der Dichtung von den Federmitteln (geldst
durch die Merkmale a bis g) und zweite Teilaufgabe die
Vereinfachung der Konstruktion hinsichtlich der
Lagerung (geldst durch das Merkmal h). Zwischen diesen
beiden L&sungen gebe es keine Wechselwirkung. Wahrend
die Merkmale a bis g, J und k gemal den Absadtzen [0006]
und [0008] des Streitpatents gemeinsam zum technischen
Effekt des reduzierten Warmelibergangs beitragen wiirden
und somit eine Wechselwirkung anerkannt werden kénne,
stehe der Vorteil von Merkmal h nicht damit in

Zusammenhang. Vielmehr habe das Merkmal h den Effekt,
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dass durch die Doppel- bzw. Dreifachfunktion der
Dichtung separate Lagermittel eingespart werden

konnten.

Sollte das hinzugefiigte Merkmal j, das sich auf ein
separates Gehéduseteil beziehe, als unterscheidendes
Merkmal betrachtet werden, werde auf die fehlende
Synergie mit Merkmal h hingewiesen. Merkmal j wiirde ein
anderes Teilproblem als Merkmal h 1ldsen, namlich eine

einfachere Montage des Lagers (dritte Teilaufgabe).

Ausgehend von Dokument D8

Dokument D8 offenbare die Merkmale a bis g (siehe
Punkte 10.2 und 12.1 der angefochtenen Entscheidung).
Merkmal j sei im Dokument D8 (siehe Figuren 1 und 2)
gezeigt. Die Dichtung 70 sei im separaten Gehauseteil
26 (siehe Spalte 3, Zeile 24) angeordnet, das auf das
Gehduse 10 aufsetze (siehe Spalte 3, Zeile 36). Die
Feder 64 sei entsprechend dem Merkmal k auRerhalb des

separaten Gehéduseteils 26 angeordnet.

Das Unterscheidungsmerkmal h 1ldse die Aufgabe einer
Vereinfachung der Lagerung, weil dadurch ein separates
Lager zusatzlich zur Dichtung entfalle. Dies werde
jeweils in den Dokumenten D1 (siehe Absatz [0040] und
Figur 2: 35) und D5 (siehe Absatz [0021]) gezeigt. Der
Fachmann habe eine weitere Veranlassung zur
anspruchsgeméfen Losung, da es sich bei dem "washer 70"
im Dokument D8 um ein keramisches Bauteil handle (siehe
Spalte 3, Zeile 56), ebenso wie im Streitpatent (siehe
Absatz [0015]) und in den Dokumenten D1 (siehe Absatz
[0024]) und D5 (siehe Absatz [0025]).

Somit beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 des
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Hilfsantrags 2 auf keiner erfinderischen Tatigkeit.

Der fir die vorliegende Entscheidung relevante Vortrag
der Beschwerdegegnerin beinhaltet im Wesentlichen

Folgendes:

Hauptantrag

Auslegung von Merkmal g

Die Formulierung des Merkmals g sei in Zusammenhang mit
den Merkmalen e und f eindeutig. Federmittel drangten
die Dichtung gegen das Gehduse und/oder das
Drehiibertragungsmittel. Die (Feder-)Mittel stitzten
sich einerseits an dem Drehilibertragungsmittel 23 und
andererseits an dem Gehduse 11, 39 ab. Die
Argumentation der Beschwerdefiihrerin, dass die
Federmittel sich hierbei zwingend auch an der Dichtung
abstliitzen miissten und nur kein direkter Kontakt
zwischen den Mitteln und der Dichtung vorliegen diirfe,
seili nicht korrekt. Die Beschwerdefiithrerin betrachte den
Anspruch zergliedernd ohne eine technisch sinnvolle
Auslegung des Anspruchs. Dass die Auslegung eines
Anspruchs technisch sinnvoll sein miisse, sei ein
allgemein anerkannter Grundsatz in der Rechtsprechung

der Beschwerdekammern.

Dokument D1 werde in Absatz [0001] des Streitpatents
gewlirdigt. Obwohl die Feder und der Gleitlagerring
nicht in direktem Kontakt stinden, werde die Kraft der
Feder im Krafthauptschluss auf den Gleitlagerring
(Dichtung) ibertragen. Dies andere nichts daran, dass
die Feder einem erheblichen Warmeeintrag ausgesetzt

sei.

Die funktionelle Abstiitzung der Feder an einer
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Komponente des Klappenventils sei in den Absédtzen
[0024] und [0025] des Streitpatents beschrieben. Ein
Ende der Tellerfeder 45 stitze sich iUber eine
Keramikscheibe an dem Gehauseteil 39 ab, wahrend das
andere Ende der Feder iber die Scheibe 79 und den
Sicherungsring 49 an der Welle 23 abgestitzt sei. Die
Dichtung 51 liege auf einem Absatz 55 der Welle 23.
Dieser Absatz werde gegen die Dichtung 51 gedrangt,
wodurch die Dichtung mit Kraft beaufschlagt werde, was
die Dichtung 51 gegen einen Innenwandabschnitt 57 des
Gehduseteils dricke. Da die Beschwerdefiihrerin keine
Schwierigkeiten habe Merkmal f zu verstehen, sollte das

gleiche Verstandnis fir Merkmal g vorliegen.

Der einschlagige Fachmann wisse, wie das Merkmal g zu
interpretieren sei. Ein Blick in die Beschreibung
bestatige dies. Dies stehe nicht im Widerspruch zu den
von der Beschwerdefilhrerin zitierten

Beschwerdekammerentscheidungen.

Der Begriff "Abstitzen" werde seitens der
Beschwerdefiihrerin vor allem in Hinblick auf das

Dokument D5 inkonsistent ausgelegt.

Neuheit gegeniiber Dokument D5

Dokument D5 offenbare nicht das Merkmal g und sei
deshalb nicht neuheitsschaddlich. Die Feder 34 stutze
sich funktionell an dem Lager 26 ab. Wenn sich in
Dokument D5 die Feder nicht an dem Lager 26 abstitze,
dann konne sie sich auch nicht an dem Gehéause
abstlitzen, weshalb dann konsequenterweise Merkmal £

nicht vorweggenommen sei.

Die andere Argumentationslinie, dass nur Element 24 als

Dichtung gemal Merkmal d betrachtet werde, sei nicht
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richtig. Merkmal d werde durch das funktionelle Merkmal
"zur Abdichtung des Gehaduseinneren nach auBen" erganzt.
In Dokument D5 sei die Dichtung zweiteilig und bestehe
aus den Elementen 24 und 26. Nur einer der beiden Teile
24 oder 26 der Dichtung allein konnte das Gehduseinnere
nicht nach auBen abdichten. Merkmal d sei nicht
begrenzt auf nur eine Dichtung. Eine zweiteilige
Dichtung falle auch unter das Merkmal d. Daher sei
Merkmal g so auszulegen, dass sich die Mittel nicht an
der Dichtung, also weder am Element 24 noch am Element
26, abstitzten.

Nicht-Zulassung von Dokument BI

Die angefochtene Entscheidung habe keine Veranlassung
fiir eine weitere Recherche gegeben. Selbst wenn dies so
gewesen ware, dann hdtte das Dokument Bl mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht werden sollen. Eine
weitere Recherche hédtte die Beschwerdefiihrerin schon im
Verfahren vor der ersten Instanz durchfihren kdénnen.
Die relevante Merkmalskombination sei bereits im
schriftlichen Verfahren vor der Einspruchsverhandlung
diskutiert worden. Dokument Bl sei verspatet und somit

nicht zuzulassen.

Der Hinweis auf eine abwegige IPC-Klassifizierung
greife nicht, da sich die Beschwerdefihrerin mit dem
Themenfeld der Klasse FOIN befasse. Auch der Verweis,
dass der "Abstract" keinen relevanten Begriff enthalte,
stimme nicht. In diesem Zusammenhang werde auf den

Begriff "valve" aufmerksam gemacht.

Das Dokument Bl sei auBerdem prima facie nicht
relevant, da es nicht zeige, dass das Lager 38 (siehe
Figur 2) auch als Dichtung fungiere. Da dieses Lager

aus rostfreiem Stahl hergestellt sein solle (siehe



- 18 - T 2204/16

Absatze [0014], [0017] und [0020]), sei es als Dichtung
ungeeignet (siehe Absatz [0023]). Im Schriftsatz wvom
12. Marz 2020 erwdahne die Beschwerdefiihrerin selbst,
dass harte und verschleiRarme Lager nicht als Dichtung
fungieren konnten (siehe Seite 6, 2. Absatz dieses
Schreibens) . Uberdies wiirden das Lager 38 und der
Flansch 37a das Gehduseinnere nicht wirkungsvoll nach
auBen abdichten, was an dem Spiel C erkennbar sei, das
eine Leckage von Abgas verursache (siehe Absatz [0023]

und Figur 1B).

Die Erhohung der Dichtwirkung im Bereich des Lagers
stelle den Kernpunkt der Erfindung in Dokument Bl dar
(siehe Figur 4). Losungen hierzu fanden sich in Figur
2, 1n der Abschnitte der Federhalterungen 44 und 45
jewells radial nach innen gebogen seien (siehe die
kleinen Abstande A und B in Figur 2, Absatze [0021] bis
[0023]), wodurch Abgase entweichen bzw. Schmutz in die

Lagerung gelangen kodnne.

Als weiteren Grund fir die Nicht-Zulassung dieses
Dokuments werde angefiihrt, dass seitens der
Beschwerdefiithrerin keine griindliche Auseinandersetzung
mit den Merkmalen des angegriffenen Anspruchs 1

stattgefunden habe.

Sollte wider Erwarten das Dokument Bl zugelassen
werden, werde eine Zurilickverweisung der Angelegenheit

an die erste Instanz beantragt.

Hilfsantrag 2 - erfinderische Tdtigkeit

Ausgehend von den Dokumenten D9 oder D8 gelange der
Fachmann auch unter Berilicksichtigung der Lehren der
Dokumente D1 oder D5 nicht zu dem Gegenstand des

Anspruchs 1.
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Ausgehend von Dokument D9

Im Dokument D9 seien die Merkmale h und j nicht

gezeigt.

Der Begriff "separates Gehduseteil" im Merkmal j dirfe
nicht inhaltlich "verwadssert" werden und "mit einem
ausgepragtem Unwillen" interpretiert werden. "Separat"
bezeichne hier eine Komponente aus zweil Bauteilen, die
miteinander verschweilt seien. Auf keinen Fall sei
darunter eine einteilig hergestellte Komponente zu
verstehen. Der Begriff "separat" dirfe nicht auf eine
rein rdumliche Distanz reduziert werden. Dies
entsprache nicht mehr dem fachmé@nnischen
Sprachverstandnis. Im Absatz [0008] des Streitpatents
werde beschrieben, dass der separate Gehduseteil nach
auBen abschirme und dadurch die Warmeilbertragung
verringert werde, was durch ein einteiliges Bauteil
schlechter verwirklicht ware als durch ein aus zweil
miteinander verbundenen Bauteilen. Ein separates
Bauteil sei auch in Absatz [0023] und in den Figuren 1,

3a und 3b des Streitpatents gezeigt.

Die beiden Merkmale h und j hadtten eine synergetische
Wirkung, indem sie zu einem einfach zu montierenden
Klappenventil beitragen wilrden. Dies insofern, als auf
der einen Seite die Dichtung zugleich zur radialen
Lagerung verwendet werde (Merkmal h) und auf der
anderen Seite ein separates, d.h. zweiteiliges

Gehduseteil eingesetzt werde (Merkmal 7).

Anspruch 1 des Dokuments D9 definiere explizit, dass
die als Dichtung fungierende Lagerscheibe 11 baulich
und raumlich getrennt von einem Radiallager 5

angeordnet sein solle (siehe Anspruch 1, Figur 1). Nach
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Absatz [0014] dieses Dokuments sei die
Drosselklappenwelle in beiderseits des Abgaskanals
bestehenden Radiallagern gelagert. Dies stelle den Kern
der Lehre dar, welche darin bestehe, ein einfach
montierbares und vorgespanntes Drosselklappen-
Axiallager zu schaffen (siehe D9, Absatze [0007] und
[0008]). Dies weise von Merkmal h weg. Es bestehe keine
Veranlassung, beide Lager zu vereinen. Eine
VergroBerung der Scheibe wliirde zu einem zusatzlichen
Radiallager fihren. Somit basiere die Argumentation der
Beschwerdefihrerin auf einer rickschauenden

Betrachtungsweise.

Selbst wenn der Fachmann die Dokumente D1 oder D5
heranziehen wiirde, um das Lagerkonzepts des Dokuments
D9 zu modifizieren, so misste der Fachmann umfangreiche
konstruktive und konzeptionelle Anderungen vornehmen.
Die Lagerscheibe 11 gemal Dokument D9 kdénne nicht
einfach durch eine Dichtung gemdB einem der Dokumente
D1 oder D5 ersetzt werden. Das Lager- und
Dichtungskonzept des Dokuments D9 misste grundlegend
geandert werden, da durch die im Gehause fest
angeordnete Axialwand eine besonders hohe Dichtigkeit
von innen nach aubBen erreicht werde (siehe Absatz
[0015]). In Dokument D1 sei der Federtopf 34 axial
beweglich angeordnet. Die Lehren der Dokumente D9 und

D1 lieBen sich nicht ohne weiteres kombinieren.

Ebenso wenig offenbarten die Dokumente D1 oder D5 einen
separaten Gehduseteil, weshalb Merkmal j im Hinblick
auf eine Kombination des Dokuments D9 mit einem dieser
Dokumente nicht naheliegend sein kénne.

Ausgehend von Dokument D8

Fir eine Kombination des Dokumentes D8 mit einem der



- 21 - T 2204/16

Dokumente D1 oder D5 galten die gleichen Argumente wie
fiir Dokument D9 als nachstliegendem Stand der Technik.
In Dokument D8 bildeten die Flachen 82 und 80 kein
Lager sondern eine Dichtung, wie in der angefochtenen
Entscheidung bereits festgestellt worden sei (siehe
Entscheidungsgriinde, Punkt 12.2). Dokument D8 weise
zwel Radiallager (66 und 78) auf (siehe Spalte 3, Zeile
45 und Figur 2). Merkmal h sei im Dokument D8 nicht
gezeigt.

Zudem sei kein separates Gehauseteil offenbart. Es gabe
zwar ein "housing 10", ein "stem housing 26" und eine
"bracket 28". Zumindest das Element 26 und 10 sei aber
einstickig, wie man aus dem in Figur 3 dargestellten
Schnitt entnehmen konne. Figur 2, in der Element 26 und
10 eine unterschiedliche Schraffur aufwiesen, sei daher

nicht korrekt gezeichnet.

Es sei auch nicht gezeigt worden, wie der Fachmann die
Merkmale h und j in naheliegender Weise kombinieren
kdnne. In Dokument D5 sei die Welle auf beiden Seiten
gelagert, in Dokument D1 lage eine schwimmende Lagerung
der Welle vor. Des Weiteren zeige Dokument D1 keine
konkreten Beispiele sondern erwahne lediglich eine
abstrakte Lehre.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 sei

deshalb nicht nahegelegt.
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Entscheidungsgrunde
1. Hauptantrag - Neuheit gegeniiber Dokument D5

Merkmale a bis ¢ sind unstreitig in Dokument D5 gezeigt
(siehe Absatz [0001] und Figur 1).

Merkmal d fordert eine zwischen Gehause und
Drehiibertragungsmittel wirksame Dichtung. Diese
Dichtung dient zur Abdichtung des Gehauseinneren nach
auBen. In Dokument D5 dienen sowohl das Element 26 als
auch das Element 24 als Dichtung; diese sind zwischen
dem Gehduse 10 und dem Drehiibertragungsmittel 22
wirksam. Betrachtet man das Element 24 als Dichtung
gemal Merkmal d, so dient diese Dichtung zur Abdichtung

des Gehduseinneren nach auBen (siehe Figur 1).

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass der Anspruch
aufgrund von Merkmal d auf das Vorhandensein einer
einzigen ein- oder zweiteiligen Dichtung begrenzt sei,
kann nicht gefolgt werden. Das Vorhandensein einer
zweiten Dichtung wird im Streitpatent nicht
ausgeschlossen. Der Hinweis der Beschwerdegegnerin,
dass in Dokument D5 die Dichtung 24 alleine nicht
ausreiche, um das Gehduseinnere nach auben abzudichten,
iberzeugt nicht, da die Funktion des als separate
Dichtung 24 ausgebildeten Elements unter anderem darin
besteht, das Gehauseinnere nach auBen abzudichten.
Somit nimmt die Dichtung 24 fiir sich genommen das
Merkmal d des streitigen Anspruchs 1 in Struktur und

Funktion vorweg.

Merkmal e ist im Dokument D5 gezeigt. Die Dichtung 24

wird von der Feder gegen das Gehaduse 10 gedrangt (siehe
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Figur 1 und Absatz [0024]). Ebenso ist Merkmal f wvon
Dokument D5 vorweggenommen, da sich die Feder 34
einerseits lber den Federtopf 38 und den Hebel 32 an
dem Drehiibertragungsmittel 22 und andererseits iber den
Federtopf 36 und die Dichtung 26 an dem Gehause 10
abstiitzt. Laut Merkmal g darf sich die Feder 34 auf
diesem im Merkmal f definierten Weg nicht an der
Dichtung 24 (siehe Merkmal d) abstiitzen.

Die Tatsache, dass sich die Feder 34 {iber die Dichtung
26 an dem Gehause abstitzt, spielt fir die Frage der
Neuheit von Anspruch 1 keine Rolle, da die Dichtung 24,
wie oben dargelegt, fir sich genommen als Dichtung
gemal Merkmal d anzusehen ist. Da sich die Feder 34
nicht an dieser Dichtung abstitzt, ist auch das Merkmal

g von Dokument D5 vorweggenommen.

Die Auslegung der Beschwerdegegnerin, dass im Dokument
D5 die Elemente 24 und 26 gemeinsam die Dichtung im
Sinne der Anspruchsmerkmale d, e und g bildeten und der
Anspruch somit ausschlieBe, dass das sich die Feder am
Element 26 abstiitze, kann sich die Kammer nicht zueigen
machen, da sie nicht vom Anspruchswortlaut gestiitzt
ist. Denn Merkmal g fordert nur, dass sich "die Mittel
nicht an der Dichtung abstitzen". Die Dichtung ist im
Singular erwahnt und bezieht sich eindeutig auf die in
Merkmal d genannte Dichtung. Eine andere Dichtung, auf
die sich Merkmal g beziehen kénnte, wird im Anspruch 1

des Streitpatents nicht erwahnt.

SchlieBlich ist auch das Merkmal h unstreitig in den
Absédtzen [0021] und [0022] offenbart.

Folglich zeigt die Anordnung nach Figur 1 des Dokuments
D5 alle Merkmale des Anspruchs 1. Der Gegenstand des

Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag ist somit nicht neu
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gegentiber Dokument D5 (Artikel 54 (1) und (2) EPU).

Zulassung von Dokument Bl

Da das Dokument Bl mit Schreiben vom 16. Januar 2016
eingereicht worden ist, d.h. nach Einreichung der
Beschwerdebegrindung vom 16. November 2016 und vor der
Zustellung der Ladung vom 12. Februar 2020 zur
mundlichen Verhandlung vor der Kammer, ist fir die
Entscheidung tber dessen Zulassung in das Verfahren
nach Artikel 25 (1) VOBK 2020 die Vorschrift des
Artikels 13 (1) VOBK 2020 anzuwenden.

Artikel 13 (1) VOBK 2020 hat folgenden Wortlaut:

" (1) Anderungen des Beschwerdevorbringens eines
Beteiligten nach Einreichung seiner
Beschwerdebegriindung oder Erwiderung bedirfen
rechtfertigender Grinde seitens des Beteiligten und

ihre Zulassung steht im Ermessen der Kammer.

Artikel 12 Absatze 4 bis 6 gilt entsprechend.

Der Beteiligte muss die Grinde dafir angeben, weshalb
er die Anderung erst in dieser Phase des

Beschwerdeverfahrens einreicht.

Bei der Ausibung ihres Ermessens berlicksichtigt die
Kammer insbesondere den Stand des Verfahrens, die
Eignung der Anderung zur Losung der von einem anderen
Beteiligten im Beschwerdeverfahren in zuldssiger Weise
aufgeworfenen Fragen oder der von der Kammer selbst
aufgeworfenen Fragen, ferner ob die Anderung der
Verfahrensdkonomie abtrdglich ist, und bei Anderung
einer Patentanmeldung oder eines Patents, ob der

Beteiligte aufgezeigt hat, dass die Anderung prima
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facie die von einem anderen Beteiligten im
Beschwerdeverfahren oder von der Kammer aufgeworfenen
Fragen ausraumt und keinen Anlass zu neuen Einwanden

gibt. "

Die Einreichung der Druckschrift Bl und die darauf
basierenden Argumente hinsichtlich der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs
1 des Hauptantrags stellen eine Anderung des
Beschwerdevorbringens der Beschwerdefilthrerin im Sinne
des Artikels 13(1) VOBK 2020 dar. Die Kammer teilt
nicht die von der Beschwerdefiihrerin angegebenen
Rechtsfertigungsgriinde, dass die Einreichung des
Dokuments Bl eine Reaktion auf die
Entscheidungsbegriindung der Einspruchsabteilung
dargestellt habe, und dass die Druckschrift Bl schwer

auffindbar gewesen sei.

Der mit dem vorliegenden Hauptantrag inhaltlich
identische Hilfsantrag aus dem Einspruchsverfahren, auf
dem die Entscheidung der Einspruchsabteilung beruht,
war bereits mit handschriftlichen Anderungen mit
Schreiben vom 17. Mai 2013 eingereicht worden. Dieser
Hilfsantrag umfasst das Merkmal h. Die
Einspruchsabteilung hatte schon am 16. Oktober 2015
eine (positive) vorlaufige Stellungnahme zur Neuheit
und erfinderischen Tatigkeit dieses Hilfsantrags
abgegeben. Die Beschwerdefiihrerin musste daher schon zu
diesem Zeitpunkt damit rechnen, dass die bis dahin im
Verfahren genannten Dokumente mdéglicherweise nicht
geeignet sein wiirden, die Aufrechterhaltung des Patents
in geanderter Fassung in Frage zu stellen. Infolge
dessen kann die Beschwerdefiithrerin nicht erst durch die
Entscheidungsbegriindung der Einspruchsabteilung dazu
veranlasst worden sein, eine weitere Recherche

durchzufithren, um eine Entgegenhaltung zu finden, durch
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die beide Merkmale g und h vorweggenommen sind. Selbst
wenn die Entscheidungsbegriindung der Anlass flir eine
weitere Recherche gewesen ware, wie von der
Beschwerdefilhrerin vorgetragen, hatte das Dokument Bl
mit der Beschwerdebegriindung eingereicht werden miissen

und nicht erst nach Erhalt der Beschwerdeerwiderung.

Das Argument der Beschwerdefithrerin, dass das Dokument
Bl flir sie schwer auffindbar gewesen sei, greift
ebenso wenig, da das Dokument in den einschlagigen
Patentdatenbanken enthalten war und dessen "Abstract"
den im vorliegenden Fall relevanten Begriff "valve"
enthalt. Zudem kdénnen mogliche Unzulanglichkeiten der
Recherchestrategie der Beschwerdefilhrerin nicht

zulasten der Verfahrensgegnerin gehen.

Die Kammer betrachtet im Gegensatz zur
Beschwerdefihrerin das Dokument Bl dariiber hinaus nicht
als prima facie relevant. Dokument Bl offenbart nicht
unmittelbar und eindeutig Merkmal h. Es ist nicht
gezeigt, dass das dortige Lager 38 zugleich abdichtet.
Es wird lediglich erwahnt, dass das Ausstrimen des
Abgases durch den Spalt C (siehe Figur 1(B)) reduziert
wird, indem der Flansch 37a gegen die Seitenflache des
Lagers 38 gedriickt wird, und dass das Lager aus
Edelstahl verschleiBarmer ist (siehe Absatze [00147,
[0017], [0019], [0020], [0022]1, [0023] und [00257).

Die Kammer ibt daher ihr Ermessen nach Artikel 13 (1)
VOBK 2020 dahingehend aus, Dokument Bl nicht in das

Verfahren zuzulassen.
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Hilfsantrag 2 - erfinderische Tatigkeit

Gegeniiber Dokument D9 in Verbindung mit Dokument D1

oder Dokument Db

Nachstliegender Stand der Technik

Dokument D9 betrifft eine Drosselklappe in einem
Abgaskanal einer Brennkraftmaschine und kommt daher als
nachstliegender Stand der Technik in Frage, was von den

Verfahrensbeteiligten auch nicht bestritten wurde.

Unterscheidende Merkmale und technische Wirkung

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2
unterscheidet sich von der Offenbarung des Dokuments D9
zumindest im Merkmal h. Die Verfahrensbeteiligten
stimmten darin lberein, dass Merkmal h dazu beitragt,

dass ein separates Lager eingespart werden kdnne.

Als weiteres unterscheidendes Merkmal wurde von der
Beschwerdegegnerin Merkmal 7j angefiihrt, was von der

Beschwerdefiihrerin aber bestritten wurde.

Objektive technische Aufgabe hinsichtlich Merkmal h

Die von Merkmal h geldste Aufgabe wird darin gesehen,
separate Lagermittel einzusparen und die Anzahl der
Bauteile zu reduzieren (siehe auch Punkt 13.1 der
angefochtenen Entscheidung). Dies tradgt entsprechend
der von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen
Formulierung der Aufgabenstellung auch zu einer

einfacheren Montage des Klappenventils bei.
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Naheliegen der Lo6sung hinsichtlich Merkmal h

Die Einspruchsabteilung hat die anspruchsgemédle Ldsung
der von Merkmal h geldsten Aufgabe fiir erfinderisch
befunden (siehe Punkt 13.4 der angefochtenen

Entscheidung) .

Die Beschwerdefilhrerin hat dies mit Hinweis auf die
Dokumente D1 (siehe Absatz [0012]) oder D5 (siehe
Absatz [0021]), die ihrer Meinung nach beide Merkmal h
offenbaren, bestritten: Da die Welle in Dokument D9
ebenso wie in Dokument D1 einen kegeligen Absatz
aufweise, wirde der Fachmann eine Anregung erhalten,
die Dichtung 11 in Dokument D9 zugleich zur radialen
Lagerung zu verwenden, zumal diese bereits die Funktion

der axialen Lagerung iubernahme.

Diese Argumentation hat die Kammer nicht idberzeugt. Es
ist fiir die Kammer nicht ersichtlich, warum der
Fachmann ausgehend von Dokument D9 in Betracht ziehen
sollte, die Dichtung 11 zugleich fir die radiale
Lagerung zu verwenden. Wie von der Beschwerdegegnerin
festgestellt, stellt Anspruch 1 von Dokument D9
explizit ab auf eine bauliche und rdumliche Trennung
der Lagerscheibe 11 von dem Radiallager 5. Vor diesem
Hintergrund hatte der Fachmann keinerlei Veranlassung,
die Lagerscheibe 11 im Dokument D9 so umzugestalten,
dass sie zugleich als Radiallager dienen kdnnte. Selbst
wenn der Fachmann diesbeziiglich die Lehre der Dokumente
D1 oder D5 in Betracht zoge, ware offen, wie die
Lagerung und Dichtung der Welle in Dokument D9 konkret
auszufihren ware, und welche konstruktiven Anderungen
an der im Dokument D9 offenbarten Anordnung vorgenommen
werden missten. Daher kann das Dokument D9 auch unter
Berlicksichtigung der Lehre der Dokumente D1 oder D5 das

Merkmal h des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 nicht



1.

L2,

- 29 - T 2204/16

nahelegen.

Merkmal j

Da sich das Merkmal h fiir den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus einer Zusammenschau des
Dokuments D9 mit den Dokumenten D1 oder D5 ableitet,
ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2
schon aus diesem Grund als erfinderisch anzusehen. Es
eribrigt sich folglich zu untersuchen, ob das Merkmal j
in Dokument D9 offenbart ist, und ob auch dieses zur

erfinderischen Tatigkeit betragen konnte.

Gegeniiber Dokument D8 in Verbindung mit Dokument D1

oder Dokument D5

Nachstliegender Stand der Technik

Dokument D8 betrifft ein Abgasventil geeignet zur
einfachen und kostengiinstigen Herstellung der
Ventilsitze (siehe Spalte 1, Zeilen 5 bis 11). Es
offenbart die Merkmale a bis g (siehe Punkte 10.2 und
12.1 der angefochtenen Entscheidung) und kommt daher
alternativ ebenso als nachstliegender Stand der Technik
in Frage, was von den Verfahrensbeteiligten nicht

bestritten wurde.

Unterscheidende Merkmale und technische Wirkung

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2
unterscheidet sich von der Offenbarung des Dokuments D8
zumindest im Merkmal h. Dieses tragt dazu bei, dass ein
separates Lager eingespart werden kann, woriiber

zwischen den Verfahrensbeteiligten Einigkeit bestand.

Als weilteres unterscheidendes Merkmal wurde von der
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Beschwerdegegnerin Merkmal Jj angefihrt, was von der

Beschwerdefilhrerin jedoch bestritten wurde.

Objektive technische Aufgabe hinsichtlich Merkmal h

Wie oben im Punkt 3.1.3 dargelegt, ergibt sich im
Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal h die objektive
technische Aufgabe, separate Lagermittel einzusparen

und die Anzahl der Bauteile zu reduzieren.

Naheliegen der LOsung hinsichtlich Merkmal h

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte, dass das Vorsehen
von Merkmal h unter Beriicksichtigung der Lehre der
Dokumente D1 (siehe Absatz [0012]) oder D5 (siehe
Absatz [0021]), die beide dieses Merkmal offenbarten,
naheliegend sei. Da das Element 70, das zusammen mit
dem Element 72 in Dokument D8 die Dichtfunktion
Uberndhme, aus einem keramischen Material (siehe
Dokument D8, Spalte 3, Zeile 56) gefertigt sei, ebenso
wie die Dichtung im Streitpatent (siehe Absatz [0015]),
im Dokument D1 (siehe Absatz [0024]) und im Dokument D5
(siehe Absatz [0025]), ware es fir den Fachmann
naheliegend, im Dokument D8 das Element 72 zugleich
auch zur radialen Lagerung zu verwenden, wie dies in
den Dokumenten D1 (siehe Absatz [0012]) und D5 (siehe
Absatz [0021]) Jjeweils gelehrt werde.

Diese Argumentation hat die Kammer nicht Uberzeugt. Es
ist fir die Kammer nicht ersichtlich, warum der
Fachmann ausgehend von Dokument D8 die Dichtung 70, 72
zugleich als radiale Lagerung verwenden sollte, zumal
im Dokument D8 bereits zweil radiale Lager 66 und 78
vorgesehen sind (siehe Figur 1, Spalte 3, Zeile 45). In
den Dokumenten D5 und D1 ist die Welle im Gegensatz zu

Dokument D8 auf beiden Seiten des Ventilgehauses
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gelagert (siehe Dokument D5, Figur 1: 24 und 26 und
Dokument D1, Figur 3: 18, 35). In Dokument D1 ist die
Welle schwimmend gelagert (siehe Absatz [0040]).

Selbst wenn der Fachmann beziiglich Merkmal h aufgrund
der Verwendung des gleichen Lagermaterials die Lehre
der Dokumente D1 oder D5 in Betracht zodge, ware offen,
wie die Lagerung und Dichtung der Welle in Dokument D8
dann konkret auszufiihren ware, und welche konstruktiven
Anderungen vorgenommen werden miissten. Daher wiirde der
Fachmann ausgehend vom Dokument D8 auch unter
Berlicksichtigung der Lehre der Dokumente D1 oder D5
nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 gelangen.

Merkmal j

Bei dieser Sachlage kann auch hier kann dahingestellt
bleiben, ob das Merkmal j in Dokument D8 offenbart ist,
und ob es zur erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands

von Anspruch 1 betragen konnte.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ist
folglich nicht nahegelegt durch eine Kombination der
Dokumente D9 oder D8 mit den Dokumenten D1 oder D5. Er
beruht im Hinblick auf die vorgelegten
Entgegenhaltungen somit auf einer erfinderischen
Tidtigkeit (Artikel 56 EPU).

Da die Anspriiche des Hilfsantrags 2 den Erfordernissen
des EPU geniigen, ist das Patent auf dieser Grundlage in

geanderter Fassung aufrechtzuerhalten.



- 32 - T 2204/16

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit
der Anordnung zurickverwiesen, das Patent mit folgenden
Ansprichen und Zeichnungen sowie einer noch

anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

- Patentanspriche 1 bis 13, gemal Hilfsantrag 2

eingereicht am 27. Marz 2019

- Figuren 1 bis 4 der Patentschrift

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

werdeks

(W m,
Q? &o‘““a\smen Paf@o,/)]t?»
0 %,

D

&

7y,

3 o

&
&

2
(2

(ecours
L des brevets
$
Eadam 30
Y EELL
Ospieog ¥

N. Schneider P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



