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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Anmelderin wendet sich mit ihrer Beschwerde gegen
die Entscheidung der Prifungsabteilung, mit welcher die
Europédische Patentanmeldung Nr. 11 707 807.1

zurickgewiesen wurde.

Von den im Prifungsverfahren genannten Druckschriften
ist die Druckschrift D1 (EP 1 505 328 A2) fir diese

Entscheidung relevant.

Die Kammer erlieR am 2. Juni 2021 eine Mitteilung nach
Regel 100 (2) EPU. Am 12. Oktober 2021 erging eine
Ladung zur mindlichen Verhandlung vor der Kammer. Die
Kammer erliel dartber hinaus am 9. November 2021 eine
Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 25. Marz 2022 statt.

Die Beschwerdefilhrerin (Anmelderin) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf
der Grundlage der mit Schreiben vom 2. August 2021
eingereichten Anspriiche zu erteilen (Hauptantrag).
Hilfsweise beantragte sie, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis
des in der miindlichen Verhandlung vor der
Prifungsabteilung eingereichten Hauptantrags bzw.
Hilfsantrags (nunmehr Hilfsantrag I bzw.

Hilfsantrag II) zu erteilen.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt

(Merkmalsbezeichnungen in eckigen Klammern durch die

Kammer hinzugefigt) :
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[1] Vorrichtung (10)

[1.1] mit einer ein Fluid fihrenden Leitung (30)

[1.2] und mit einem mit dieser Leitung (30)
verbindbaren Bauteil (12),

[1.2.1] bei der die Leitung (30) an wenigstens einem
Ende mit einem inneren Querschnitt (34) dichtend an
einem mit einer Bohrung (26) zur Weiterleitung des
Fluids versehenen ersten Teil (16) des Bauteils (12)
angeordnet und gegeniliber diesem fixiert ist,

[1.2.2] wobei das Bauteil (12) =zusadtzlich mit einem das
erste Teil (16) umgebenden zweiten Teil (18) wversehen
ist

[1.2.3] und das Ende der Leitung (30) in einem zwischen
dem ersten Teil (16) und dem zweiten Teil (18)
gebildeten Ringraum (20) angeordnet

[1.2.4] und mittels eines den Ringraum (20) wenigstens
zum Teil ausfiillenden Klebstoffs (40) fixiert ist,
[1.3] und wobei der Ringraum (20) einen Boden (24)
aufweist, an dem wenigstens ein Abstandshalter (22)
ausgebildet ist, der einen vom Boden (24) beabstandeten
Anschlag fir das Ende der Leitung (30) bildet,

[1.3.1] wobeil der Abstandhalter (22) als eine sich am
ersten Teil (16) zum Boden (24) hin erweiternde
ringférmige Schrage (22) ausgebildet ist,

[1.4] wobei die Leitung (30) als Schlauch (30)
ausgebildet ist und eine Stirnseite (36) der Leitung
(30) im Zusammenwirken mit dem Abstandshalter (22)
einen Abstand zum Boden (24) des Ringraums 20 [sic]
bildet, so dass die dem Boden (24) zugewandte
Stirnseite (36) der Leitung (30) mit vom Klebstoff (40)
umgeben ist

[1.5] und die Leitung (30) an ihrer Innenseite

[1.6] und an ihrer AuBenseite vom Klebstoff (40)
gehalten ist,

[1.7] wobei die Leitung (30) mit dem ersten Teil (16)
einen sehr engen Ringspalt (216) bildet;



VI.
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[1.8] wobei die Leitung (30) mit dem zweiten Teil (18)
einen weiten Ringspalt (218) bildet und

[1.9] wobei das erste Teil (16) eine klirzere axiale
Lange (Ljg) aufweist als die axiale Lange (Lqg) des

zwelten Teils (18).

Anspruch 1 des Hilfsantrags I unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags im Wesentlichen dadurch,
dass er die Merkmale 1.3.1, 1.7, 1.8 und 1.9 nicht
enthdlt. Ferner enthdlt der Hilfsantrag I im Gegensatz
zum Hauptantrag einen nebengeordneten

Verfahrensanspruch 11.

Anspruch 1 des Hilfsantrags II unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags im Wesentlichen dadurch,
dass er das Merkmal 1.3.1 nicht enthalt.

Das flir diese Entscheidung relevante Vorbringen der

Beschwerdefiithrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) JZulassung des Hauptantrags in das

Beschwerdeverfahren

Anspruch 1 des Hauptantrags entspreche bis auf die
Aufnahme des Merkmals 1.3.1 dem Anspruch 1 des wahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung
eingereichten Hilfsantrags (nunmehr Hilfsantrag II).
Das Merkmal 1.3.1 sei auf Seite 3, Zeilen 19 und 20 und
Seite 6, Zeilen 4 und 5 der urspringlichen Beschreibung
offenbart.

Es handle sich bei dem Hauptantrag um einen einfachen
Antrag mit einer geringfiigigen Anderung in den bereits
diskutierten Anspriichen. Der Gegenstand weiche somit
nicht stark von den bereits eingereichten Anspriichen ab

und rufe weder neue komplexe Fragestellungen noch neue
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Einwande hervor. Keines der zitierten Dokumente zeige
das neu eingefihrte Merkmal 1.3.1. Der neue Hauptantrag
sel somit prima facie gewahrbar. Bei der Einreichung
des Hauptantrags handle es sich um einen ernsthaften
Versuch zur schnellen und einfachen Ausrdumung der
erhobenen Einwdnde. Der neue Hauptantrag sei als
unmittelbare Reaktion auf die Mitteilung der Kammer
nach Regel 100 (2) EPU eingereicht worden. Die
Beschwerdefihrerin sei von der vorlaufigen Stellung-
nahme der Kammer iUberrascht gewesen, da in dieser
erstmals im Zusammenhang mit dem Merkmal 1.5 auf die
Textstelle in Absatz [0024] der Druckschrift D1, wonach
das gesamte Leitungsende im Klebemittel eingebettet
werde, sowie auf die Kombination der Anspriche 10, 15

und 17 der Druckschrift D1 verwiesen worden sei.

b) Neuheit hinsichtlich des Anspruchs 1 des
Hauptantrags gegeniliber der Druckschrift DI

Der Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1
des Hauptantrags und dem Inhalt der Druckschrift D1

bestehe im Wesentlichen in den Merkmalen 1.3.1 und 1.7.

Merkmal 1.3.1

Im technischen Sprachgebrauch sei der Boden die einen
Raum nach unten begrenzende Flache. Dies stimme auch
mit der vorliegenden Anmeldung idberein, in der gemalB
Seite 6, Zeile 3 der Boden 24 als den Ringraum 20 nach
unten begrenzend beschrieben werde. Der Aufnahme-
spalt 15 des Dokuments D1 entspreche dem Ringraum 20
der vorliegenden Erfindung. Bei der sich senkrecht
erstreckenden Gehausewand 16 handle es sich um die den
Aufnahmespalt 15 nach unten begrenzende Flache, also
den Boden im Sinne der vorliegenden Erfindung. Bei der

Struktur 17 im Dokument D1 handle es sich geméal
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Absatz [0049] um eine Ausnehmung. Die Struktur 17 sei
also eine Ausnehmung im Boden (Gehdusewand 16). Es sei
unangebracht, an dieser Stelle isoliert den tiefsten
Punkt der Ausnehmung als Boden anzusehen. Durch die
Ausnehmung verschiebe sich die als Begrenzung
angeordnete Bodenflache an sich nicht. Vielmehr erhalte
diese lediglich eine lokale Aussparung bzw. Kerbe. Nur
die Gehadusewand 16 konne daher als Boden angesehen
werden. Entsprechend bilde der Rand der Aussparung 17,
an den die Leitung 3 gemaB Absatz [0049] abschlielbt,
keinen vom Boden beabstandeten Anschlag und sei daher
kein Abstandshalter im Sinne der vorliegenden
Erfindung. Vielmehr werde die Leitung 3 bis auf den
Boden (Gehausewand 16) geschoben. Insbesondere sei die
Wandung des Schlauchs zu breit, als dass der Schlauch

in die Aussparung 17 hineinragen konne.

Zur Illustration ihres Vortrags fertigte die
Beschwerdefihrerin wahrend der mindlichen Verhandlung

die folgende Zeichnung an:

Die Rander der Ausnehmungen 17 seien auch nicht mit
einer sich am ersten Teil zum Boden hin erweiternden

ringformigen Schrage vergleichbar. Insbesondere seien
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die Rander im Langsschnitt (siehe Fig. 4) gekrimmt und

daher keine Schrage.

Merkmal 1.7

Der Vorsprung 14 in Fig. 4 der Druckschrift D1 diene
zur Positionierung der Leitung 3 im Bereich des
Anschlussstiicks 2 (siehe Absatze [0028], [0047]). Es
liege keine Presspassung zwischen dem Vorsprung 14 und
der Leitung 3 vor. Die Druckschrift D1 offenbare nicht,

dass dort ein sehr enger Ringspalt gebildet sei.

c) JZurlickverweisung an die Priifungsabteilung

Es bestehe kein Einwand gegen die Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Prifungsabteilung zur weiteren

Prufung.

Entscheidungsgrunde

1. Zulassung des Hauptantrags in das Beschwerdeverfahren

Die gednderten Anspriiche gemal Hauptantrag sind zwar
nach Einreichung der Beschwerdebegriindung, jedoch vor
Ablauf der von der Kammer in der Mitteilung nach

Regel 100 (2) EPU bestimmten Frist eingereicht worden.
Die Vorlage des Hauptantrags stellt somit eine Anderung
des Beschwerdevorbringens im Sinne des Artikels 13 (1)
VOBK 2020 dar. Nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 bedirfen
Anderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten
nach Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder
Erwiderung rechtfertigender Griinde seitens des
Beteiligten, und ihre Zulassung steht im Ermessen der
Kammer. Der Beteiligte muss die Grinde dafiir angeben,
weshalb er die Anderung erst in dieser Phase des

Beschwerdeverfahrens einreicht.
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Die Beschwerdefiihrerin fithrte hierzu unter anderem aus,
die vorgenommenen Anderungen hidtten eine geringe
Komplexitat, der Hauptantrag sei prima facie gewadhrbar
und sie hédtte damit zum frihestmdglichen Zeitpunkt auf
die fir sie iUberraschende vorldufige Beurteilung der

Kammer reagiert.

Hinsichtlich des letztgenannten Aspekts ist festzu-
stellen, dass sich die Mitteilung nach Regel 100 (2)
EPU zwar lediglich auf Einwdnde bezog, die bereits in
der angefochtenen Entscheidung aufgefihrt waren, und
dass die Kammer in ihrer vorlaufigen Einschatzung auch
nicht von der Auffassung der Priifungsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung abwich. Auch die von der
Beschwerdefiihrerin in diesem Zusammenhang genannte
Stelle in Absatz [0024] der Druckschrift D1, welche die
Kammer in ihrer vorlaufigen Stellungnahme im
Zusammenhang mit Merkmal 1.5 zitierte (siehe erster
Absatz auf Seite 10 der Mitteilung nach Regel 100 (2)
EPU) wurde schon im ersten Absatz auf Seite 4 der
Entscheidungsgriinde der angefochtenen Entscheidung im
gleichen Zusammenhang genannt. Allerdings hat die
Kammer in diesem Zusammenhang in ihrer vorlaufigen
Stellungnahme (siehe zweiter Absatz auf Seite 6) auch
darauf hingewiesen, dass sich in der Druckschrift D1
die Anspriche 17 bis 19 idber Anspruch 15 auch auf
Anspruch 10 beziehen. Der letztgenannte Aspekt scheint
im Prifungsverfahren nicht diskutiert worden zu sein.
Insoweit enthielt die vorlaufige Stellungnahme der

Kammer einen neuen Gesichtspunkt.

Fiir eine Zulassung des geanderten Hauptantrags ins
Beschwerdeverfahren sprechen ferner die folgenden

Uberlegungen.



- 8 - T 0647/17

Der Hauptantrag ist den bisher im Verfahren
befindlichen Antragen vorangestellt worden, so dass bei
diesbeziiglich positiver Einschatzung der Kammer eine
Diskussion und Entscheidung lber die alteren und
nunmehr nachrangigen Antrdge (Hilfsantrdge I und ITI)
entfallen konnte. AuBerdem wurde im Vergleich zum
Hauptantrag des Prufungsverfahrens (nunmehr

Hilfsantrag I) der nebengeordnete Verfahrensanspruch 11
gestrichen. Durch diese Anderung wurde das

Beschwerdeverfahren erheblich vereinfacht.

Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hilfsantrags II (bisheriger Hilfsantrag)
durch das Merkmal 1.3.1. Dieses Merkmal ist, wie wvon
der Beschwerdefithrerin angefiihrt, der Passage auf
Seite 6, Zeilen 4 und 5 der urspringlich eingereichten
Anmeldung zu entnehmen. Die vorgenommene Anderung
genigt somit den Erfordernissen des Artikels 123 (2)
EPU.

Die Aufnahme des Merkmals 1.3.1 in den Anspruch 1
stellt einen ernstgemeinten Versuch dar, den erhobenen
Neuheitseinwand gegeniiber der Druckschrift D1 durch
Aufnahme eines zusatzlichen strukturellen Merkmals zu
Uberwinden, ohne dabei Anlass zu neuen Einwanden zu
geben. Der Anspruchsgegenstand wird dadurch ferner

lediglich weiter eingeschrankt.

Der neue Hauptantrag wurde unverziglich und innerhalb
der mit der Mitteilung der Kammer gemal Regel 100 (2)
EPU gesetzten Frist eingereicht und seine Zulassung in
das Beschwerdeverfahren lieR auch keine unbotmalRige

Verlangerung des Beschwerdeverfahrens beflurchten.

In Anbetracht dieser Sachlage hat die Kammer das ihr
nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 eingerdaumte Ermessen
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dahingehend ausgelibt, dass sie den Hauptantrag in das

Beschwerdeverfahren zugelassen hat.

Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des

Hauptantrags gegeniiber der Druckschrift D1 (Artikel 54
EPU)

Nach Auffassung der Beschwerdefiihrerin besteht der
Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags und dem Inhalt der Druckschrift D1 im

Wesentlichen in den Merkmalen 1.3.1 und 1.7.

Merkmal 1.3.1

Es ist richtig, dass der Aufnahmespalt 15 in Figur 4
der Druckschrift D1 als Ringraum im Sinne des
Anspruchs 1 angesehen werden kann. Dieser Ringraum ist
im rechten Bereich der Fig. 4 teilweise durch die

Gehdusewand 16 begrenzt:

5
{ ]
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4 1
L X ,;/ /ﬁ;/ 17
9 8

14

Fig.4

In der Gehdausewand 16 ist angrenzend an den

Vorsprung 14 eine Ausnehmung 17 eingebracht, die mit
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Klebemittel gefillt ist (Absatz [0049], erster und
zweiter Satz). Die Ausnehmung 17 verlauft dabei
konzentrisch zur Innenfldche 13 in der Wandung 16 um
die Langsachse der Kupplung 1 (Absatz [0049], letzter
Satz). Der Aufnahmespalt 15 bildet also zusammen mit
dem Innenbereich der Ausnehmung 17 einen Ringraum im
Sinne des Anspruchs 1. Der Boden dieses Ringraums
umfasst neben der (in Fig. 4 eben dargestellten)
Wandung 16 auch die Ausnehmung 17. Dies entspricht der
von der Beschwerdefiihrerin vorgeschlagenen Definition,
wonach der Boden die einen Raum nach unten begrenzende

Flache sei.

Der Einwand der Beschwerdefilhrerin, dass der Ringraum
lediglich aus dem Aufnahmespalt 15 bestehe und im
Bereich der Ausnehmung 17 durch eine (gedachte)
Verlangerung der ebenen Wandung 16 begrenzt werde,
iberzeugt nicht. Vielmehr handelt es sich bei dem
Aufnahmespalt 15 und dem Innenbereich der Ausnehmung 17
um einen einzigen, durchgehenden Ringraum. Dies steht
auch im Einklang mit der Erlauterung der

Druckschrift D1, wonach beim Einschieben des
Endabschnitts 9 der Leitung Klebemittel aus dem
Aufnahmespalt 15 in die Ausnehmung 17 geschoben wird

(siehe Spalte 9, Zeilen 36 bis 38).

Der auf diese Weise gebildete Ringraum wird teils durch
die Wandung 16 (siehe der in Fig. 4 oben dargestellte

Bereich), teils durch den Rand der Ausnehmung 17 (siehe
der in Fig. 4 unten dargestellte Bereich) begrenzt. Der
Boden des Ringraums wird somit durch die Wandung 16 und

den Rand der Ausnehmung 17 gebildet.

Von diesem Boden ist die Leitung 3 im Bereich der

Ausnehmung 17 beabstandet, wobei der Raum zwischen dem



- 11 - T 0647/17

Boden im Bereich der Ausnehmung 17 und der Leitung mit
Klebemittel gefiillt ist (siehe Absatz [0049]).

Der Druckschrift D1 ist jedoch nicht unmittelbar und
eindeutig zu entnehmen, dass der in Figur 4 gekrimmt
dargestellte Rand der Ausnehmung 17 als Abstandshalter
dient, der einen vom Boden beabstandeten Anschlag fir
das Ende der Leitung im Sinne des Merkmals 1.3 bildet.
Vielmehr kann im Hinblick auf die in Fig. 4 der
Druckschrift D1 gezeigte Ausfihrungsform nicht
ausgeschlossen werden, dass der Endabschnitt 9 der
Leitung 3 auRerhalb der Ausnehmung 17 an die
Gehdusewand 16 anschlagt (siehe Skizze der
Beschwerdefihrerin in Punkt b) oben). In diesem Fall
ist in der in Fig. 4 gezeigten Ausfihrungsform zwar ein
Abstandshalter vorhanden, der bewirkt, dass die
Schlauchwand nicht den Boden der Ausnehmung 17
erreicht. Allerdings wird dieser Abstandshalter nicht
durch den Rand der Ausnehmung 17, sondern durch die als

eben dargestellte Gehdausewand 16 gebildet.

Das Merkmal 1.3.1 des Anspruchs 1 ist daher im Hinblick
auf die in Fig. 4 der Druckschrift D1 gezeigte
Ausfihrungsform nicht eindeutig und unmittelbar
offenbart.

Merkmal 1.7

Der Vorsprung 14 in Figur 4 der Druckschrift D1 dient
der Positionierung der Leitung 3 im Anschlussstiick 2
(siehe beispielsweise Absatze [0028], [0047]). Zu
diesem Zweck wird die Leitung 3 auf den Vorsprung 14
aufgeschoben. Der Druckschrift D1 ist nicht zu
entnehmen, dass zwischen dem Vorsprung 14 und der
Leitung 3 eine Presspassung vorliegt. Wenn aber selbst

eine Presspassung zur Bildung eines Ringspaltes fihrt
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(siehe Seite 6, Zeilen 9 bis 11 der urspringlichen
Anmeldung), ergibt auch eine andere, lockerere Passung,
wie sie der Fachmann zur Positionierung der Leitung
zwischen der Leitung 3 und dem Vorsprung 14 vorgesehen
hatte, zwangsldufig einen Ringspalt zwischen Leitung 3
und Vorsprung 14. Die weitere Kennzeichnung des
Ringspalts als "sehr eng”" in Merkmal 1.7 definiert
keine technischen Merkmale des Ringspalts (oder der
beanspruchten Vorrichtung), die nicht auch der auf
diese Weise zwischen der Leitung 3 und dem Vorsprung 14

gebildete Ringspalt aufweist.

Das Merkmal 1.7 ist somit im Hinblick auf die in Fig. 4

der Druckschrift D1 gezeigte Ausfihrungsform offenbart.

Zusammenfassung zur Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 des Hauptantrags gegeniliber der
Druckschrift DI

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist neu

gegentiber der Druckschrift D1 (Artikel 54 EPU), da
letztere das Merkmal 1.3.1 nicht offenbart.

Zurickverweisung an die Prufungsabteilung

Die Kammer hat entschieden, die Angelegenheit zur
weiteren Sachprifung an die Prifungsabteilung
zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1) EPU und Artikel 11
VOBK 2020) .

Dies begrindet sich insbesondere in der Tatsache, dass
das neu in den Anspruch aufgenommene Merkmal 1.3.1 aus
der Beschreibung stammt und mdéglicherweise nicht wvon

der Recherche umfasst wurde, sodass die Kammer keine
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abschlieRende Schlussfolgerung zur Neuheit und

erfinderischen Tatigkeit treffen kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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