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-1- T 0487709

Sachverhalt und Antrage

1v.
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Der Beschwerdefuhrer (Patentinhaber) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 491 811 widerrufen worden ist,
am 21. Februar 2009 Beschwerde eingelegt und die
Beschwerdegebihr entrichtet. Die Beschwerdebegrindung
iIst am 15. April 2009 eingegangen.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent iIm

Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit den
Artikeln 54 und 56 EPU und im Hinblick auf Artikel 100 b)
EPU angegriffen worden. Die Einspruchsabteilung war in
der angefochtenen Entscheidung der Auffassung, dass der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 zwar ausfuhrbar und
neu sei, aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhe.

Am 2. August 2012 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Der Beschwerdefihrer beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent mit den mit
Schreiben vom 18. Juni 2012 als Hauptantrag bzw.
Hilfsantrag 1 eingereichten Unterlagen oder als
Hilfsantrag 2 mit den mit der Beschwerdebegrindung vom
15. April 2009 eingereichten Unterlagen

aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zuruckweisung der Beschwerde.
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Der einzige Anspruch gemadl Hauptantrag lautet wie folgt:

""Rohr-Bausatz

a)

b)

d)

mit einem ersten als Verbundrohr ausgebildeten
Rohrabschnitt (1) mit einer an einem Ende
ausgebildeten Rohr-Muffe (107°%),

mit einem zweiten als Verbundrohr ausgebildeten
Rohrabschnitt (2) mit einem Spitzende(21°"%),

wobei die Rohrabschnitte (1, 2) und das Spitzende
(217"") mit nach auen ringfdérmig vorstehenden
Wellenbergen (5, 5", 5a""") versehen sind, wobei
die Wellenberge (6""", 5a""") des Spitzendes (21°"7)
dasselbe AuBBenprofil wie die Wellenberge (5) im
Ubrigen Bereich des zweiten Rohrabschnitts (2) haben,
wobei zwel benachbarte Wellenberge (5a""") des
Spitzendes (21""") eine gegen deren Flanken (67",
7°"") anliegende Dichtung (297"") aufnehmen,

wobei die Rohr-Muffe (10""") das Spitzende (21°"%)
zur Verbindung des ersten und des zweiten
Rohrabschnitts (1, 2) aufnimmt,

dadurch gekennzeichnet,

L))

9)

dass mindestens die die Dichtung (297"") zwischen
sich aufnehmenden Wellenberge (5a""") als einen
Verdickungs-Bereich (30°"") bildende verdickte
Wellenberge (5a""") mit um mindestens 100 % hdherem
Fullgrad als weiter entfernte Wellenberge ausgebildet
sind, und

dass neben dem Verdickungs-Bereich (30""") ein ein
bis drei Wellenberge(5®"") aufweisender
Ubergangsabschnitt (31""") mit abnehmenden Fillgrad
ausgebildet ist.”
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Der einzige Anspruch gemdl Hilfsantrag 1 lautet wie
folgt:

""Rohr-Bausatz

a)

b)

d)

L))

mit einem ersten als Verbundrohr ausgebildeten
Rohrabschnitt (1) mit einer an einem Ende
ausgebildeten Rohr-Muffe (107°%),

mit einem zweiten als Verbundrohr ausgebildeten
Rohrabschnitt (2) mit einem Spitzende (21°"7),
wobei die Rohrabschnitte (1, 2) und das Spitzende
(217"") mit nach auen ringfdérmig vorstehenden
Wellenbergen (5, 5", 5a""") versehen sind,

wobei zwel benachbarte Wellenberge (5a""") des
Spitzendes (21""") eine gegen deren Flanken (67",
7°"") anliegende Dichtung (297"") aufnehmen,

wobei mindestens die die Dichtung (297"") zwischen

sich aufnehmenden Wellenberge (5a
Verdickungs-Bereich (30°"") bildende verdickte

) als einen

Wellenberge (5a
wobei die Rohr-Muffe (10""") das Spitzende (21°"%)
zur Verbindung des ersten und des zweiten
Rohrabschnitts (1, 2) aufnimmt,

) ausgebildet sind

dadurch gekennzeichnet,

9)

h)

dass die Wellenberge (5", 5a""") des Spitzendes
(217" ") dasselbe AuBRenprofil wie die Wellenberge (5)
im Ubrigen Bereich des zweiten Rohrabschnitts (2)
haben,

dass die verdickten Wellenberge (5a""")im
Verdickungs-Bereich (30""") mit um mindestens 100 %
hoherem Fullgrad als weiter entfernte Wellenberge
ausgebildet sind, und

dass neben dem Verdickungs-Bereich (30""") ein ein
bis drei Wellenberge (6°"") aufweisender
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Ubergangsabschnitt (31""") mit abnehmenden Fullgrad

ausgebildet ist.”

Anspruch 1 gemdf3 Hilfsantrag 2 lautet wie folgt:

"1. Rohr-Bausatz

a)
b)
c)

d)

L))

s))

h)

K)

C8437.D

mit einem ersten Rohrabschnitt (1),

mit einem zweiten Rohrabschnitt (2),

mit einem Spitzende (21°"") an mindestens eilnem
Rohrabschnitt (1, 2),

das zumindest teilweise mit nach aulRen ringformig
vorstehenden Vorspringen mit Flanken (6%, 7°°%)
versehen ist,

das zwischen zwei benachbarten Vorspringen eine
gegen deren Flanken (6", 7°"") anliegende
Dichtung (29°"") aufnimmt und

mit einer Muffe (10°"") zur Verbindung des ersten
und des zweiten Rohrabschnitts (1, 2),

wobei die Muffe (10""") das Spitzende (21°°*)
aufnimmt,

wobel die Rohrabschnitte (1, 2) als Verbundrohre
ausgebildet sind, und mindestens die am Spitzende
(217" ") ausgebildeten Vorspringe als Wellenberge
(5°"") ausgebildet sind, und

wobei die Vorspringe der Rohr-Abschnitte (1, 2)
als Wellenberge (5) ausgebildet sind, dadurch
gekennzeichnet, dass

mindestens die die Dichtung (297°") zwischen sich
aufnehmenden Vorspringe als einen Verdickungs-
Bereich (30""") bildende verdickte Vorspringe mit
grolBerem Fullgrad als weirter entfernte Vorspringe
ausgebildet sind,

im Verdickungs-Bereich (30""") der Fullgrad der

Vorspringe um mindestens 100% hoéher ist als bei
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weiter entfernten Vorspringen,

1) neben dem Verdickungs-Bereich (30""") ein
Ubergangsabschnitt (31""") mit abnehmendem
Fullgrad ausgebildet ist,

m) der Ubergangabschnitt (31""") ein bis drei
Vorspringe aufweist, und

n) das Spitzende (21°°") des zweiten Rohrabschnitts
(2) Wellenberge (6°"") aufweist, die dasselbe
AuBenprofil wie die Wellenberge (5) im uUbrigen

Bereich des zweiten Rohrabschnitts (2) haben.™

Der Beschwerdefuhrer hat im Wesentlichen Folgendes

ausgefuhrt:

Die Anspriche gemdlR Hauptantrag und Hilfsantrag 1
stellten lediglich eine klarere und knappere
Formulierung des mit dem Hilfsantrag 2 weiterverfolgten
Anspruchs 1 dar. Technisch gebe es keinen Unterschied.
Formale Einwande hatten deshalb schon in der Erwiderung
auf die Beschwerdebegrindung vorgebracht werden kdnnen
und mussen. Es gebe demnach keinen neuen Sachverhalt, so
dass die Anderungen im Hinblick auf Artikel 13(3) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zumutbar seien
und nichts gegen die Zulassigkeit des Haupt- und des
Hilfsantrags 1 spreche.

Der urspriungliche Anspruch 1 definiere, dass mindestens
die die Dichtung aufnehmenden Vorspringe verdickt
ausgebildet seien, und beziehe sich dabei Uber die
Bezugszeichen auf die Figur 6. Der urspriungliche
Anspruch 5 definiere, dass der Ubergangsbereich ein bis
drei Vorspringe umfasse, und beziehe sich Uber die
Bezugszeichen dabei ebenfalls auf die Figur 6. Somit sei

in der Anmeldung in der urspriunglich eingereichten
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Fassung offenbart, dass bei dem Ausfihrungsbeispiel, bei
dem die als Wellenberge ausgefihrten Vorspringe des
Spitzendes dasselbe Aullenprofil aufwiesen wie die
Wellenberge des Ubrigen Bereichs des zweiten
Rohrabschnitts, zwel oder mehr verdickt ausgefihrte
Wellenberge vorgesehen sein konnten und der
Ubergangsbereich ein bis drei Wellenberge aufweisen
kénne. Dass in der Figur 6 nur die die Dichtung zwischen
sich aufnehmenden Wellenberge verdickt ausgefihrt seien
und der Ubergangsbereich sich tber drei Wellenberge
erstrecke und dies auch in Absatz [0021] der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung so beschrieben
sei, liege daran, dass eben In einer Figur nur eine
konkrete Zahl von Wellenbergen darstellbar sei. Die
allgemeinere Aussage der urspringlichen Anspriche 1

und 5 stelle aber die Grundlage fiUr die entsprechenden
Merkmale in den Ansprichen des Hauptantrags und der
Hilfsantrage 1 und 2 dar. Eine unzulassige Anderung im
Sinne des Artikels 123(2) EPU liege somit nicht vor.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes
ausgefuhrt:

Die Anspriche gemdfRR Hauptantrag und Hilfsantrag 1 seien
gegenuber dem als Hilfsantrag 2 weiterverfolgten
fruheren Anspruch 1 vollsténdig umformuliert worden.
Aufgrund des Standes der Technik seil dies jedoch nicht
notwendig gewesen. Aulerdem handele es sich nicht nur um
sprachliche Anderungen oder Vereinfachungen, es gebe
auch Probleme im Hinblick auf eine unzulassige
Erweiterung im Sinne des Artikels 123(2) EPU. Der
Hauptantrag und der Hilfsantrag 1 sollten deshalb als
verspatet eingereicht nicht zugelassen werden.

C8437.D
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Es gehe beir der Frage, ob in den geltenden Ansprichen
eine unzulassige Erweiterung vorliege, nicht darum,
welcher Schutzbereich durch die urspringlichen Anspriche
definiert, sondern darum, was in der Anmeldung iIn der
ursprunglich eingereichten Fassung fur den Fachmann
offenbart gewesen sei. Bezugszeichen in einem Anspruch
kénnten nicht als Offenbarung im Sinne des Artikels
123(2) EPU gesehen werden und stellten auch keine
Einschrankung dar. Gleiche AuRenprofile fur das
Spitzende und den Ubrigen Bereich des zweiten
Rohrabschnitts seien weder Im urspringlichen Anspruch 1
noch Im urspringlichen Anspruch 5 aufgefuhrt. Eine
solche Ausfihrung sei nur Im Absatz [0021] in Verbindung
mit Figur 6 der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung beschrieben. Dabei heile es aber
eindeutig, dass in diesem Fall nur jeweils ein
Wellenberg vor und hinter der Dichtung vorhanden sei und
dass in diesem Fall sich der Ubergangsbereich lber drei
Wellenberge erstrecke. Wenn, wie In den Ansprichen aller
geltenden Antrage, mehr als zwei Wellenberge verdickt
ausgefihrt sein koénnten und der Ubergangsbereich sich
Uber ein bis drei Wellenberge erstrecken konne, stelle
dies deshalb eine unzulassige Zwischenverallgemeinerung
und damit einen VerstoR gegen Artikel 123(2) EPU dar.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Nach Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern (VOBK) steht es im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach

Einreichung seiner Beschwerdebegrindung oder Erwiderung

C8437.D
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zuzulassen und zu berucksichtigen. Bei der Ausibung des
Ermessens werden insbesondere die Komplexitat des neuen
Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensokonomie bericksichtigt.

Mit der Formulierung der Anspriche gemald Hauptantrag und
Hilfsantrag 1 wurde eine Unklarheit beseitigt, auf die
die Kammer in ihrem der Ladung zur mindlichen
Verhandlung beigeflgten Bescheid hingewiesen hatte (vgl.
die Eingabe des Beschwerdefihrers vom 18. Juni 2012,
Seite 2, dritter Absatz). Die geanderten Anspriche
stellen deshalb eine Reaktion auf diese Mitteilung der
Kammer dar. Da die neuen Antrage auch rechtzeitig
eingereicht worden sind, hatten sowohl die
Beschwerdegegnerin als auch die Kammer ausreichend Zeit,
sich darauf vorzubereiten. Deshalb sind der Hauptantrag

und der Hilfsantrag 1 zuzulassen.

Mit den Ansprichen gemdll Hauptantrag und Hilfsantrag 1
und dem Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 wird ein Rohr-
Bausatz beansprucht, bei dem die Wellenberge des
Spitzendes dasselbe AulRenprofil aufweisen, wie die
Wellenberge des ubrigen Bereichs des zweilten
Rohrabschnitts.

Eine solche Ausfihrungsform ist in der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung in Absatz [0021]
beschrieben und In Figur 6 gezeigt. Sie iIst aber nicht
Gegenstand der ursprunglichen Anspriuche, da das Merkmal,
dass das Spitzende dasselbe AuBBenprofil aufweist wie der
ubrige Rohrabschnitt, dort nicht aufgefuhrt ist.

In den Patentanspruchen sind Bezugszeichen aufgefihrt,
die gemaR Artikel 84 EPU 1973 in Verbindung mit Regel
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29(7) EPU 1973 auf die entsprechenden Merkmale in den
Zeichnungen hinweisen. Der Verdickungsbereich ist iIn den
ursprunglichen Ansprichen 1 und 4 mit den Bezugszeichen
30 und 30""" versehen. Der Ubergangsabschnitt ist in den
ursprunglichen Ansprichen 4 und 5 mit den Bezugszeichen
31 und 31""" versehen. Die Bezugszeichen 30 und 31 sind
in den Figuren 1 bis 5 enthalten, die Bezugszeichen
30""" und 31°°"" in Figur 6.

Die Figuren 1 bis 5 beziehen sich auf das erste bis
dritte Ausfuhrungsbeispiel (vgl. Absatz [0006]). Bei
diesen Ausfihrungsbeispielen erstreckt sich der
Verdickungsbereich Uber mindestens die beiden
Wellenberge beiderseits der Dichtung (vgl. Spalte 4,
Zeilen 48 bis 51) und der Ubergangsbereich lber ein bis
drei Wellenberge (vgl. Spalte 5, Zeilen 2 bis 4). Dies
steht in Einklang mit dem in den Ansprichen 1 und 5

beanspruchten Rohr-Bausatz.

Die Figur 6 hingegen bezieht sich auf ein viertes
Ausftuhrungsbeispiel, zu dem es iIn Absatz [0021] der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
hei3t: "Das Spitzende 21""" weist einen
Verdickungsbereich 30°"" auf, der in diesem Fall nur
jeweils einen Wellenberg 5a*"" vor und hinter der
Dichtung 29""" aufweist. Der Ubergangsabschnitt 31"""
mit abnehmender Wanddicke der Wellenberge 5b" " "
erstreckt sich in diesem Fall Uber drei Wellenberge."

Mit der zweimaligen Betonung durch jeweils den Ausdruck
"in diesem Fall" wird der Fachmann deutlich darauf
hingewiesen, dass es sich beim Ausfuhrungsbeispiel der
Figur 6 um einen Spezialfall 1im Vergleich zu den davor

beschriebenen Ausfihrungsformen handelt. Dieser

C8437.D
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Spezialfall betrifft einen Rohr-Bausatz, bei dem die
Wellenberge des Spitzendes dasselbe Aullenprofil wie die
Wellenberge im uUbrigen Bereich des zweiten
Rohrabschnitts aufweisen, wobeir sich "in diesem Fall"
der Ubergangsabschnitt 31""" iber drei Wellenberge
erstreckt und der Verdickungsbereich "in diesem Fall
nur' zweir Wellenberge umfasst. Dieses
Ausfiuhrungsbeispiel steht somit nicht in Einklang mit
dem in den Ansprichen 1 und 5 beanspruchten Rohrbausatz,
denen zufolge der Verdickungsbereich mehr als zwei
Wellenberge und der Ubergangsabschnitt ein bis drei
Wellenberge aufweisen kann. Im Gegensatz zu den Figuren
1 bis 5 wird in Zusammenhang mit der Figur 6 nicht
angegeben, dass der Verdickungsbereich bzw. der
Ubergangsbereich auch eine andere Anzahl von

Wellenbergen aufweisen konnte.

Es folgt daraus, dass die Verallgemeinerung der
Ausfihrungsform der Figur 6 auf mehr als zwei
Wellenberge im Verdickungsbereich und ein bis drei
Wellenberge im Ubergangsbereich keine Grundlage in der
Anmeldung iIn der urspringlich eingereichten Fassung hat.

Somit sind in keiner der Fassungen der vorliegenden
Antrage die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU
erfullt.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth M. Poock
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