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Beschwerdefiihrer:

(Anmelder)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Lord
Mitglieder: H. Bronold
R. Cramer

Kienle + Spiess GmbH
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Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 11. Oktober
2019 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 14001794.8
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Patentanmelderin betrifft die
Entscheidung der Prifungsabteilung, mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 14 001 794.8

zurickgewiesen worden ist.

Die Prifungsabteilung war zu der Auffassung gelangt,
dass der Anspruch 15 des einzigen vor ihr anhangigen
Antrags gegen Artikel 123 (2) EPU verstoBt. AuBerdem
sei der Anspruch 1 unklar im Sinne des Artikels 84 EPU
und sein Gegenstand aus der Offenbarung des Dokuments
D1 (WO 2006/045260 Al) bekannt und daher nicht neu im
Sinne des Artikels 54 (2) EPU.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage der Anspriiche ihres Hauptantrags oder ihres
Hilfsantrags, beide eingereicht mit der
Beschwerdebegriindung, zu erteilen. Der Hauptantrag
entspricht dem der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Antrag. Der Hilfsantrag wurde

erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht.

In einer gemeinsam mit der Ladung zur miindlichen
Verhandlung versandten Mitteilung unter Artikel 15 (1)
VOBK 2020 hatte die Kammer der Beschwerdefiihrerin ihre
vorlaufige Meinung mitgeteilt, wonach sie dazu neige
der Beschwerdefithrerin hinsichtlich Artikel 123 (2) EPU
und 84 EPU zuzustimmen, jedoch hinsichtlich Artikel 54
(2) EPU nicht dazu neige, von der angefochtenen

Entscheidung abzuweichen. Zudem hatte die Kammer
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Bedenken, ob der Hilfsantrag nach Artikel 12 (6) VOBK

2020 zuzulassen ist.

Mit Schreiben vom 24. Oktober 2022 beantragte die
Beschwerdefiihrerin, in das schriftliche Verfahren zu
wechseln und brachte unter anderem Argumente zur
Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Hauptantrags gegeniiber Dokument D1 sowie zur Zulassung

des Hilfsantrags vor.

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2022 nahm die
Beschwerdefiithrerin ihren Antrag auf mindliche

Verhandlung zurick.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Stator/Rotorblech fiir Stator/Rotorpakete wvon
Generatoren und Elektromotoren, mit von der Blechebene
quer abstehenden Distanzstiicken (9) und mit
Ausnehmungen (3, 25, 39, 42), von denen die
Distanzstiicke (9) um eine Biegekante (26, 40, 43, 44;
47, 48) aus der Blechebene herausgebogene Bleckstiicke
sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die Distanzstiicke (9)
unter einem Winkel zu der durch das Distanzstick (9)
verlaufenden Radialen liegen, in Radialrichtung

gesehen."

Da der Hilfsantrag der Beschwerdefiihrerin nicht
zuzulassen war, ist sein Wortlaut hier nicht

wiedergegeben.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der
Beschwerdefiithrerin lassen sich folgendermaBen

zusammenfassen:
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Der Anspruch 15 verstoBe nicht gegen Artikel 123 (2)
EPU. Das von der Priifungsabteilung beanstandete Merkmal
seili auf Seite 14 im letzten Absatz der urspringlichen
Beschreibung offenbart. Die genannten Verbindungsarten

seien lediglich Beispiele.

Das Merkmal "Radiale" sei gleichbedeutend mit der
Radialrichtung. Dies ergebe sich fiir den Fachmann unter
anderem aus der Beschreibung, Seite 6, letzter Absatz

bis Seite 7, erster Absatz.

Der Anspruch 1 des Hauptantrags sei auch neu, da aus DI
lediglich auf der Radialen verlaufende Distanzstiicke
bekannt seien. Laut Anspruch 1 verliefen die
Distanzstiicke jedoch unter einem Winkel zur Radialen,

in Radialrichtung gesehen.

Der Hilfsantrag sei zuldssig, denn er enthalte keine
grundsatzlich neuen Anspruchsmerkmale, die zu einem

neuen und nicht gepriiften Gegenstand fihren wiirden.

Die Klarstellungen in Anspruch 1 des Hilfsantrags seien
dadurch veranlasst, dass nicht absehbar gewesen sei,
dass die Prifungsabteilung trotz der ausfithrlichen
Erlauterungen der Beschwerdefiihrerin in ihren Eingaben
in den Begriffen "Radiale" sowie in der MaBnahme der
formschliissig verbundenen Blechlamellen weiterhin eine
Unklarheit bzw. eine unzulassige Erweiterung gesehen
habe.

Insgesamt sei der Hilfsantrag daher zuzulassen.
Zur Neuheit und erfinderischen Tatigkeit des

Hilfsantrags verwies die Beschwerdefiithrerin auf ihre

Ausfihrungen zum Hauptantrag.
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Entscheidungsgriunde

1. Zulassigkeit der Beschwerde - Artikel 108 EPU und Regel
99 EPU

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht
und ausreichend substantiiert. Daher ist die Beschwerde

zulassig.

2. Entscheidung im schriftlichen Verfahren - Artikel 116
EPU

Mit Schreiben vom 24. Oktober 2022 beantragte die
Beschwerdefihrerin, ins schriftliche Verfahren zu
wechseln und mit Schreiben vom 25. Oktober 2022 nahm
die Beschwerdefihrerin ihren Antrag auf miindliche

Verhandlung zuruck.

Es liegt somit kein Antrag auf Durchfihrung einer

miindlichen Verhandlung im Sinne des Artikels 116 EPU
mehr vor. Da der Beschwerdefilhrerin auch rechtliches
Gehdér gewdahrt wurde (Artikel 113 (1) EPU) konnte die

Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen.

3. Anderungen - Artikel 123 (2) EPU

Die Kammer ist von der Auffassung der Prifungsabteilung
nicht idberzeugt, dass der Ausdruck "fest miteinander
verbunden" in Anspruch 15 des Hauptantrags gegen
Artikel 123 (2) EPU verstoBt.
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Einerseits findet sich auf Seite 14, letzter Absatz der
urspringlich eingereichten Beschreibung die
Offenbarung, dass "die Blechlamellen innerhalb der
Blechpakete 22 in bekannter Weise fest miteinander
verbunden”" sind. Die darauf folgenden Alternativen fir
die Art der Befestigung sind durch die Formulierung "So
kénnen...." entgegen der Auffassung der
Priifungsabteilung lediglich als beispielhafte
Aufzahlung zu interpretieren. Andererseits ist die
Kammer auch der Auffassung, dass es als fachiblich
anzusehen ist, Blechlamellen eines Stator- oder
Rotorblechpaketes fest miteinander zu verbinden, sodass
der Fachmann durch den Ausdruck "fest miteinander
verbunden" keine neuen technischen Informationen

erhalt.

Klarheit - Artikel 84 EPU

Entgegen der Auffassung der Priifungsabteilung ist die
Kammer zu der Auffassung gelangt, dass sich zumindest
aus dem Brickenabsatz der Seiten 6 und 7 der
urspringlich eingereichten Beschreibung ergibt, dass
mit "Radiale" die radiale Richtung gemeint sein soll.
Auch der Wortlaut des Anspruchs 1 bezieht sich auf die
Radialrichtung.

Der Ausdruck "Radiale" in Anspruch 1 des Hauptantrags
ist folglich klar im Sinne des Artikels 84 EPU.

Im Kontext des Anspruchs 1 erscheint der Kammer auch
der Ausdruck "Distanzstick" klar, dem, wie die
Prifungsabteilung zutreffend festgestellt hat, der
Bezug fehlt.
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Den Ausdruck "unter einem Winkel zu der ... Radialen...
in Radialrichtung gesehen" in Anspruch 1 interpretiert

die Kammer als "schrédg zur Radialrichtung angeordnet".

Neuheit - Artikel 54 (2) EPU

Beziiglich der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1
des Hauptantrags weicht die Kammer nicht von der

Auffassung der Prifungsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung ab, dass dieser nicht neu gegeniiber der

Offenbarung des Dokuments D1 ist.

Die Beschwerdefiihrerin vertrat die Auffassung, dass aus
D1 das Kennzeichen des Anspruchs 1 nicht bekannt ist,
also keine Distanzstiicke aus D1 bekannt sind, die in
einem Winkel zur durch das Distanzstiick verlaufenden

Radialen liegen, in Radialrichtung gesehen.

Die Kammer ist vom diesbezliglichen Vortrag der
Beschwerdefiithrerin nicht iiberzeugt. Samtliche Merkmale
des Anspruchs 1 sind aus den Figuren 1 und 2 und der

zugehodrigen Beschreibung von D1 bekannt.

Insbesondere offenbart D1 ein Distanzstiick
("Abstandsstreifen 3"), das einerseits im Sinne des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 um eine Biegekante aus der
Blechebene herausgebogen ist, und das andererseits an
seinen beziiglich der Biegekante abgewinkelten Bereichen
unter einem Winkel zur Radialen liegt. Das Kennzeichen

des Anspruchs 1 ist daher ebenfalls aus D1 bekannt.

Es ist zwar zutreffend, dass die Distanzsticke in D1
("Abstandsstreifen 3") teilweise entlang ihrer
Biegekante auf der Radialen verlaufen. Die gegeniliber

der Biegekante abgewinkelten Bereiche der Distanzstilicke
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verlaufen jedoch nach D1 unter einem Winkel zur
Radialen, wie sich aus den Figuren 1 und 2 ergibt.
Somit verlaufen die Distanzstiicke nach D1 teilweise
schrag zur Radialen bzw. zu ihrer Biegekante, wie dies
die Kammer bereits in ihrer vorlaufigen Meinung
vertreten hat. Anspruch 1 verlangt nicht, dass die
Distanzstiicke ausschlieRlich unter einem Winkel zur

Radialen verlaufen.

Hilfsantrag - Zulassung (Artikel 12 (6) VOBK 2020)

Der Hilfsantrag wird nicht zum Beschwerdeverfahren

zugelassen.

Der Kammer sind keine Umstadnde ersichtlich, warum der
Hilfsantrag im Sinne des Artikels 12 (6) VOBK 2020
nicht bereits wahrend des Verfahrens vor der

Priifungsabteilung vorzubringen gewesen ware.

Fir die von der Beschwerdefilhrerin vorgebrachten
Argumente, dass nicht absehbar gewesen sei, dass die
Prifungsabteilung trotz der ausfiilhrlichen Erlauterungen
der Beschwerdefiihrerin in ihren Eingaben in den
Begriffen "Radiale" sowie in der MaBnahme der
formschliissig verbundenen Blechlamellen eine Unklarheit
bzw. eine unzuladssige Erweiterung gesehen habe, findet
sich im Verfahren keine Rechtfertigung. Zu keiner Zeit
hatte die Prifungsabteilung angedeutet, dass sie von
ihrer Auffassung abweichen werde. Das Vertrauen auf das
eigene Vorbringen der Beschwerdefithrerin ist als
Verfahrensumstand fir eine spate Zulassung nicht

ausreichend.

Zudem wurden die von der Beschwerdefihrerin als

Rechtfertigung fir die Zulassung des Hilfsantrags als
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ursachlich angesehenen Einwande der Priufungsabteilung
mangelnder Klarheit und unzulassiger Erweiterung, von
der Kammer zugunsten der Beschwerdefithrerin

entschieden.

Argumente zur Neuheit und erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands des Hilfsantrags hat die Beschwerdefiihrerin
indes nicht vorgebracht. Sie hat lediglich auf ihre
Ausfihrungen zum Hauptantrag verwiesen, sodass auch
kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Hilfsantrag
den Neuheitseinwand gegen den Hauptantrag idberwinden

konnte.

Nachdem keine rechtfertigenden Umstadnde im Sinne des
Artikels 12 (6) VOBK 2020 wvorliegen, der nach Artikel
25 (2) VOBK 2020 vorliegend anzuwenden ist, ist der

Hilfsantrag nicht zum Verfahren zuzulassen.

Schlussfolgerung

Da kein gewdhrbarer Antrag der Beschwerdefiithrerin

vorliegt, sieht die Kammer keinen Anlass, die

angefochtene Entscheidung aufzuheben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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U. Bultmann R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



