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Sachverhalt und Antrage

C1098.D

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 28. Dezember 2004 zur Post gegebene Entscheidung Uber
den Widerruf des Europaischen Patents Nr. EP 1 220 999,
unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebuhr,
am 16. Februar 2005 Beschwerde eingelegt. Die
Beschwerdebegrindung ist am 21. April 2005 eingegangen.

Die Einspruchsabteilung war zu der Auffassung gekommen,
dass der Gegenstand von Anspruch 13 des angefochtenen
Patents im Hinblick auf die Entgegenhaltung

E10 US-A-5 133 697

nicht neu sei und somit den Erfordernissen des
Artikels 52(1) EPU in Verbindung mit Artikel 54 EPU

nicht genige.

Die Patentfahigkeit der Ubrigen Anspriche wurde in der
Entscheidung nicht abgehandelt. Diese wurde jedoch iIm
Einspruchsschriftsatz auch in Hinblick auf die Anspriche

1, 2 und 14 in Frage gestellt.

Am 12. Mai 2009 fand vor der Kammer eine mindliche
Verhandlung statt.

- Die Beschwerdefiuhrerin (Patentinhaberin) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt
(Hauptantrag) oder auf der Grundlage der Hilfsantrage
1 oder 3 eingereicht am 16. Februar 2009. Der
Hilfsantrag 2, eingereicht am 16. Februar 2009 wurde

zuruckgenommen.
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- Der Beschwerdegegner (Einsprechende) beantragte die

Zuriuckweisung der Beschwerde.

AV Der unabhangige Anspruch 13 des erteilten Patents hat
folgenden Wortlaut:

Mehrstufengetriebe, nach dem Oberbegriff von Anspruch 1,
d.h. mit einer Antriebswelle (1),

die mit einem Vorschaltradsatz (VS) verbunden ist,

mit einer Abtriebswelle (2),

die mit einem aus zweil schaltbaren, gekoppelten
Planetenradsatzen (RS3, RS4) bestehenden Nachschaltsatz
(NS) verbunden ist,

und mit Schaltelementen (A bis H),

wobei durch wahlweises Schalten der Schaltelemente (A
bis H) die Drehzahl der Antriebswelle (1) und die
Drehzahl des Vorschaltradsatzes (VS) selektiv auf den
Nachschaltradsatz (NS) zur Schaltung von Gangen
Ubertragbar sind, (Ende des Oberbegriffs von Anspruch 1),
wobei der Vorschaltradsatz (VS) aus einem nicht
schaltbaren Planetenradsatz (RS1) gebildet wird,

der ausgangsseitig eine Drehzahl (nl) erzeugt,

die neben der Eingangsdrehzahl (n) der Antriebswelle
wahlweise auf mindestens einen der zwei auf die
Abtriebswelle (2) wirkenden, schaltbaren
Planetenradsatze (RS3, RS4) des Nachschaltradsatzes (NS)
durch selektives SchlieRen der Schaltelemente (A bis F)
derart schaltbar ist,

dall zum Umschalten von einem Gang in den jeweils
folgenden hdheren oder niedrigeren Gang von den beiden
gerade betatigten Schaltelementen jeweils nur ein
Schaltelement abgeschaltet und ein weiteres
Schaltelement zugeschaltet wird,
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dadurch gekennzeichnet, dall mindestens sieben
Vorwartsgange gebildet werden

und die Anzahl der Vorwartsgadnge um mindestens Zweil
grolBer ist als die Anzahl der Schaltelemente.

Anspruch 13 gemall Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von
Anspruch 13 des Hauptantrags folgendermallien:

- der Anspruch ist in der einteiligen Form abgefasst,
- es wird spezifiziert, dass der Nachschaltradsatz aus

zweil schaltbaren, "im Sinne der kinematischen

Ausbildung als Zweisteg-Vierwellen-Getriebe"

gekoppelten Planetenradsatzen besteht,
- der Wortlaut "neben der Eingangsdrehzahl der

Antriebswelle" ist durch ""neben -im Sinne von

gleichzeitig mit- der Eingangsdrehzahl™ ersetzt

worden,

- der Wortlaut "der Nachschaltradsatz (NS) ist durch
selektives SchlielRen der Schaltelemente derart
schaltbar, dass™ ist ersetzt worden durch "der
Nachschaltradsatz (NS) ist durch selektives Schliel3en
der Schaltelemente schaltbar, derart, dass".

Im Hilfsantrag 3 wurden Anspruch 13 und die von ihm
abhangigen Anspriche 14-17 gestrichen.

Zur Stitzung i1hres Antrags hat die Beschwerdefihrerin im
wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 13 sei gegenuber
dem aus E10 bekannten Mehrstufengetriebe neu.



-4 - T 0191705

Die folgenden Merkmale des erteilten Anspruchs 13 seien
namlich aus E10 nicht bekannt:

"die Antriebswelle iIst mit einem aus zwel schaltbaren,
gekoppelten Planetenradsadtzen bestehenden Nachschalt-

radsatz verbunden™ (im Folgenden 13C2 genannt)

und

"die vom Vorschaltradsatz ausgangsseitig erzeugte
Drehzahl (nl) ist neben der Eingangsdrehzahl (n) der
Antriebswelle wahlweise auf mindestens einen der zwei
auf die Abtriebswelle (2) wirkenden, schaltbaren
Planetenradsatze (RS3, RS4) des Nachschaltradsatzes (NS)
schaltbar™ (im Folgenden 13F3 genannt)

Fur den Fachmann sei es offensichtlich, dass der in
Merkmal 13C2 beanspruchte Nachschaltradsatz im Sinne der
kinematischen Ausbildung ein Zweisteg-Vierwellen-
Getriebe sei. E10 offenbare dagegen lediglich
Nachschaltradsatze, die aus einem Dreisteg-Funfwellen-
Planetengetriebe bestehen, welche nicht zwei, sondern
drei Planetenradsétze umfassen.

AuRerdem seil aus dem Kontext des angefochtenen Patents
klar, dass das Merkmal 13F3 nur so interpretiert werden
kénne, dass die Drehzahl nl gleichzeitig mit der
Drehzahl n auf einen der Planetenradsatze schaltbar sei.
E10 wirde die Moglichkeit der gleichzeitigen
Beaufschlagung mit beiden Drehzahlen dagegen nicht

zeigen.

C1098.D
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b) Hilfsantrag 1

Die In den Merkmalen 13C2 und 13F3 vorgenommenen
Anderungen seien zwar nicht wortlich in den urspringlich
eingereichten Unterlagen enthalten, sie kénnten aber
ohne weiteres aus deren Figuren entnommen werden.
Insbesondere Figuren 9 sowie 12 bis 14, die
Ausfiuhrungsformen des Getriebes gemall Anspruch 13
darstellten, wirden eindeutig offenbaren, dass die
Drehzahlen n und nl gleichzeitig auf eines der beiden
Schaltelemente schaltbar sind. Deswegen sei eine
Auslegung des Wortes '‘neben - im Sinne von gleichzeitig
mit"” in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen
offenbart. AuBBerdem sei es immer moglich ein Merkmal,
das in allen Ausfihrungsbeispielen gezeigt ist, in einen

Anspruch aufzunehmen.

Somit wirde Anspruch 13 gemall Hilfsantrag 1 den

Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU geniigen.

Der Beschwerdegegner hat diesen Ausfuhrungen
widersprochen und hat im wesentlichen folgendes
vorgebracht:

a) Hauptantrag

Fur die Beurteilung der Neuheit seien nur die In einem
Anspruch enthaltenen Merkmale zu beachten. Da nirgendwo
Im Anspruch 13 stehe, dass es sich beim Nachschalt-
radsatz um ein Zweisteg-Vierwellen-Getriebe handeln
solle, spiele es keine Rolle, ob der Fachmann den
Nachschaltradsatz als ein solches Getriebe erkennen

wlrde. E10 zeige in den Figuren 1 und 5 eindeutig zwei
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Planetengetriebe, die allenfalls zusammen ein weilteres
Imaginares Getriebe bilden kdnnten.

Beim Merkmal 13F3 konne der Ausdruck 'neben™ zwar als
""gleichzeitig mit" interpretiert werden, jedoch wirden
unter den Wortlaut auch andere Schaltméglichkeiten
fallen, die in E10 gezeigt seien.

Somit offenbare E10 alle Merkmale des Anspruchs 13, so

dass dessen Gegenstand nicht neu sei.

b) Hilfsantrag 1

Die Interpretation von "neben™ als "im Sinne von
gleichzeitig mit"” wirde einem "‘cherry-picking”™ aus den
verschiedenen in den Figuren 9 und 12 bis 14
dargestellten Schaltméglichkeiten entsprechen, wobei
weder die weiteren Schaltmoglichkeiten noch die damit
verbundenen gegenstandlichen Merkmale beriucksichtigt

wlrden.

Somit wirde das neue Merkmal 13F3 auf einer unzulassigen
Zwischenveral lgemeinerung basieren und nicht den

Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU genugen.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig
2. Hauptantrag

2.1 E10 offenbart unstrittig (siehe insbesondere Spalte 10,
Zeile 12 bis Spalte 11, Zeile 56, Fig. 9 und 11) ein:
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Mehrstufengetriebe, mit einer Antriebswelle (IN), die

mit einem Vorschaltradsatz (PGl) verbunden ist, mit

einer Abtriebswelle (OUT), die mit einem aus schaltbaren,
gekoppelten Planetenradsatzen (PG2, PG3) bestehenden
Nachschaltradsatz verbunden ist, und mit Schaltelementen
(Ci, C2, C3, B1l, B2), wobei durch wahlweises Schalten

der Schaltelemente die Drehzahl der Antriebswelle (IN)
und die Drehzahl des Vorschaltradsatzes (PGl) selektiv
auf den Nachschaltradsatz zur Schaltung von Gangen

Ubertragbar sind,

wobei der Vorschaltradsatz (PGl) aus einem nicht
schaltbaren Planetenradsatz (S1, PCl, R1) gebildet wird,

der ausgangsseitig eine Drehzahl (die von M6) erzeugt,

wobei zum Umschalten von einem Gang in den jeweils
folgenden hoheren oder niedrigeren Gang von den beiden
gerade betatigten Schaltelementen jeweils nur ein
Schaltelement abgeschaltet und ein weiteres Schalt-
element zugeschaltet wird (siehe Fig. 11), wobei
mindestens sieben Vorwartsgange gebildet werden und die
Anzahl der Vorwartsgange um mindestens zweil grofer ist
als die Anzahl der Schaltelemente (siehe Spalte 11,
Zeilen 43 bis 56 wo offenbart ist, dass ein siebter Gang
durch das Zuschalten von C2 und Bl erzielbar ist).

Der Argumentation der Beschwerdefuhrerin wonach E10
keinen Nachschaltradsatz zeigen wirde, der aus zwei
schaltbaren, gekoppelten Planetenradsatzen besteht,
sondern vielmehr einen als Dreisteg-Funfwellen-Getriebe
ausgebildeten Nachschaltradsatz mit drei Radsatzen kann
die Kammer aus folgenden Grinden nicht folgen:
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Der vorliegende Anspruch beschreibt zwei Planeten-
radsatze, also rein gegenstandliche Merkmale aber keine
kinematische Erlauterungen hierzu. Deswegen missen die
gegenstandlichen Merkmale des Anspruchs mit denen von
E10 verglichen werden.

E10 zeigt In Fig. 9 eindeutig einen Nachschaltradsatz,
der aus zwei schaltbaren, gekoppelten Planentenradsatzen
(PG2 und PG3) besteht. Ob dieser Nachschaltradsatz
kinematisch ein Drei-Steg-Funfwellen-Getriebe bildet ist
fur die Beurteilung der Neuheit irrelevant. Ebenso wenig
iIst es von Bedeutung, ob die beiden Planetenradsatze
zusammen einen weiteren imaginaren Radsatz bilden wie es
z. Bsp. iIn Spalte 6, Zeilen 16 bis 21 der E10
beschrieben wird. Hierbei handelt es sich eben nur um
einen Imaginaren, nicht aber um einen tatsachlichen

Radsatz.

Wie die Beschwerdefihrerin vortragt kann das Merkmal
13F3 zwar tatsédchlich so ausgelegt werden, dass die
Drehzahlen n und nl gleichzeitig auf eines der
Nachschaltrader zugeschaltet werden kdnnen. Jedoch
handelt es sich hierber nicht um die einzig mogliche
Interpretation. Das Merkmal 13F3 kann n&mlich auch so
verstanden werden, dass sowohl die ausgangseitige
Drehzahl vom Vorschaltradsatz nl als auch die
Antriebsdrehzahl n entweder einzeln oder gemeinsam auf
je einen Planentenradsatz oder beide Planentenradsatze
des Nachschaltradsatzes schaltbar sind. Folglich ist zu
prufen, ob die aus E10 bekannten Schaltmoglichkeiten
einer der moglichen Interpretationen des Merkmals 13F3
entsprechen.
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Zur Beurteilung der Neuheit kann man sich namlich nicht
auf eine eingeschrankte Interpretation des
Anspruchswortlauts beschréanken, sondern muss die

breitere Auslegungsmoglichkeit berucksichtigen.

E10 zeigt in Fig. 9 in Verbindung mit Fig. 11, dass
durch das Schliefl’en von C1 und C3 die Drehzahl der
Antriebswelle auf den Nachschaltradsatz PG2 und die
ausgangseitige Drehzahl des nicht schaltbaren
Planetenradsatzes auf das Nachschaltradsatz PG3
geschaltet werden kann. Dies entspricht der Schaltung,
bei der die Drehzahlen n und nl einzeln auf je einen der
beiden Planentenradsatzen geschaltet werden. Also zeigt
E10 auch das Merkmal 13F3 von Anspruch 13.

Somit offenbart E10 alle Merkmale des Anspruchs 13 in
der erteilten Fassung und der Gegenstand von Anspruch 13

ist im Sinne von Artikel 54 EPU nicht neu.

Hilfsantrag 1

Entsprechend dem Vorbringen der Beschwerdefuhrerin
zeigen Figuren 9 sowie 12 bis 14 in der Tat, dass die
Eingangsdrehzahl n gleichzeitig mit der ausgangsseitigen
Drehzahl der Vorschaltradsatzes nl auf die
Planenteradsatze des Nachschaltradsatzes schaltbar ist.

Jedoch offenbaren die genannten Abbildungen diese
Schaltmoglichkeit ausschlielB3lich in Kombination mit
mehreren anderen Schaltmoglichkeiten, wobei es nur durch
die Kombination dieser unterschiedlichen Schalt-
moglichkeiten uberhaupt erst moglich wird, dass zum
Umschalten von einem Gang in den jeweils folgenden

héheren oder niedrigeren Gang von den beiden gerade
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betatigten Schaltelementen jeweils nur ein Schaltelement
abgeschaltet und ein weilteres Schaltelement zugeschaltet
wird. Aus diesen unterschiedlichen Schaltméglichkeiten
hat die Beschwerdegegnerin zur Einschrankung des
Gegenstands des Anspruchs 13 willkurlich eine
spezifische ausgewahlt, ohne auch die weiteren damit im
Zusammenhang stehenden Schaltmdglichkeiten einzufiuhren.

Im Sinne von Artikel 123 (2) EPU ist es jedoch nur dann
zulassig ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von
ursprunglich in Kombination fir ein Ausfiuhrungsbeispiel
offenbarten Merkmalen herauszugreifen, wenn keine
eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle

Verbindung zwischen diesen Merkmalen vorliegt.

Da im vorliegenden Fall jedoch -wie vorangehend
dargestellt- zumindest ein klarer funktionaler
Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen
Schaltmoglichkeiten gegeben ist, fuhrt das isolierte
Herausnehmen eines der in Figuren 9 und 12 bis 14
gezeigten Merkmale zu einer unzuldssigen Zwischen-

veral lgemeinerung.

Daher erfullt Anspruch 13 gemdfR Hilfsantrag 1 nicht die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU.

Hilfsantrag 3

Beim Hilfsantrag 3 sind Anspruch 13 und die von i1hm
abhdngigen Anspriche 14 bis 17 gestrichen worden. Somit
bleiben lediglich die Anspriche 1 bis 12 und 18 bis 26
Iin der erteilten Fassung erhalten.
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Da In der Entscheidung der Einspruchsabteilung nur uber
die Neuheit des Anspruchs 13 entschieden worden ist,
aber 1m Einspruchschriftsatz auch die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit der Anspriche 1 und 2 i1n Frage
gestellt wurde, halt es die Kammer fur angemessen, die
Angelegenheit zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens
auf der Grundlage des Hilfsantrags 3 an die erste

Instanz zurickzuverweisen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz wird
aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens auf der Grundlage des
Hilfsantrags 3 eingereicht am 16. Februar 2009 an die
erste Instanz zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare T. Kriner
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