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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat am 3. Mai
2011 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom
3. Marz 2011, das Patent zu widerrufen, Beschwerde
eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebiihr
entrichtet, und am 5. Juli 2011 die

Beschwerdebegriindung eingereicht.

Der Einspruch wurde auf die Einspruchsgriinde nach
Artikel 100 a) und b) EPU gestiitzt.

IT. Am 13. November 2013 fand eine mindliche Verhandlung

vor der Beschwerdekammer statt.

ITT. Antrage:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent im Umfang eines
der Hilfsantrdge Va oder VIa eingereicht mit
Schriftsatz vom 10. Oktober 2013 aufrechtzuerhalten.

Alle hdéher gestuften Antrdage sind zurickgezogen worden.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die

Beschwerde zurickzuweisen.

Iv. Anspruch 1

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags Va lautet wie folgt:

"Kaltemittelverdichter fir Kadlteanlagen umfassend
mindestens eine Zylindereinheit (44), die ein
Zylindergehduse (46) und ein in dem Zylindergehduse
(46) oszillierend bewegbaren Kolben (48) aufweist,
einen Zylinderkopf (58), mit einer von einem

Einlassstrom (74) der mindestens einen Zylindereinheit
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(44) durchstrdomten Einlasskammer (72) und mit einer von
einem Auslassstrom (86) der mindestens einen
Zylindereinheit (44) durchsetzten Auslasskammer (88),
ein Schaltventil (70) zum Unterbrechen des
Einlassstroms (74), und eine Steuerung (130) zum
Ansteuern des Schaltventils (70), welche zum Betrieb
des Kaltemittelverdichters (12) in einem unteren
Teillastbereich das Schaltventil (70) in
aufeinanderfolgenden jeweils ein Offnungsintervall (O)
und ein SchlieBintervall (S) des Schaltventils (70)
umfassenden Schaltintervallen (SI) betreibt, die kiirzer
sind als ungefahr 10 Sekunden und langer sind als
ungefahr 0,1 Sekunden,

dadurch gekennzeichnet, dass der Kaltemittelverdichter
(12) ein Verdichtergehduse (40) umfasst, in welchem
zwel V-formig zueinander angeordnete Zylinderbanke (42)
vorgesehen sind, von denen jede mindestens eine
Zylindereinheit (44) umfasst, dass jeder Zylinderbank
(42) ein Schaltventil (70) zugeordnet ist, welches dazu
dient, den von einen vom Verdichtergehduse (40)
umfassten und mit einem Niederdruckanschluss (36) in
Verbindung stehenden Einlasskanal (60) in eine
Einlasskammer (72) in einen jeweiligen, samtliche
Zylindergehduse (46) der jeweiligen Zylinderbank (40)
Ubergreifenden Zylinderkopf (58) durch eine samtliche
Zylindergehduse (46) der jeweiligen Zylinderbank (42)
Ubergreifenden Ventilplatte (56) hindurchtretenden
Einlassstrom (74) von Kaltemittel zu unterbrechen, und
dass die Steuerung (130) in dem unteren Teillastbereich
einen Teil der Zylindereinheiten (44) abschaltet und
nur einen Teil der Zylindereinheiten (44) in den

Schaltintervallen (SI) betreibt."
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Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat im

Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Anspruch 1 des Hilfsantrags Va sei auf die in der
Abschnitten [0042] bis [0047] der Patentschrift
beschriebene Ausfihrungsform gerichtet, und beinhalte
alle fir diese Ausfihrungsform wesentliche Merkmale. Es
sei auch fiir den Fachmann klar, dass, obwohl im
Oberbegriff des Anspruch 1 lediglich von mindestens
einer Zylindereinheit und einem Schaltventil
ausgegangen werde, der im Kennzeichen definierte
Kaltemittelverdichter, wie angegeben, mehrere
Zylindereinheiten und zwei Schaltventile umfasse. Diese
Angaben wiirde der Fachmann ganz eindeutig als eine
Prédzisierung des Oberbegriffs und nicht als

zusadtzliche Zylindereinheiten und Schaltventile zu den
bereits im Oberbegriff eingefilthrten Zylindereinheiten

und Schaltventile verstehen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat dem
widersprochen und im Wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Anspruch 1 des Hilfsantrags Va beinhalte alle fir die
beanspruchte Ausfiithrungsform wesentlichen Merkmale und
werde daher nicht mehr als unzuldssig erweitert

betrachtet.

Dennoch sei dieser Anspruch unklar. Es sei fir den
Fachmann nicht zu begreifen, was er unter Zylinderbank
verstehen solle, falls diese nur eine Zylindereinheit
umfasse. Es sei auch unklar, ob das Kennzeichen
lediglich die Anzahl der Zylindereinheiten und
Schaltventile weiter definieren solle, oder ob die
darin angesprochenen Zylindereinheiten und

Schaltventile zusdtzlich zu den im Oberbegriff
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eingefiihrten vorzusehen seien. Letztlich wirde der
vorliegende Anspruch 1 die in den Abschnitten 20 bis 22
der angefochtenen Entscheidung erhobenen

Klarheitseinwdnde nicht vollstandig ausrdumen.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Zuldssigkeit der Hilfsantrdge Va und VIa in das
Verfahren:

2.1 Die Hilfsantradge Va und VIa sind mit Schreiben vom 10.

Oktober 2013 eingereicht worden. Sie stellen somit eine
Anderung des Vorbringens der Patentinhaberin nach
Einreichung ihrer Beschwerdebegriindung im Sinne wvon
Artikel 13 (1)der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern (VOBK) dar.

2.2 Gemah diesem Artikel steht es im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder Erwiderung
zuzulassen und zu berilicksichtigen.Nach standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Thema der
Zulassigkeit von verspadteten Antragen miissen gute
Griinde vorliegen, um noch so spat neue Antradge in das
Verfahren zu bringen, insbesondere werden Anderungen zu
einem so spaten Zeitpunkt nur zugelassen, wenn die
geanderten Anspriiche eindeutig gewdhrbar sind, keinen
taktischen Missbrauch darstellen und keinen neuen
Sachverhalt einbringen, zu dem die anderen Beteiligten
keine Stellung nehmen kénnen, ohne dass es zu einer
unangemessenen Verzdgerung des Verfahrens kommt (siehe
T 153/85 AB1. EPA 1988, 001; T 951/91 ABl. EPA 1995,
202) . Dabei ist mit "eindeutig gewadahrbar" gemeint, das

ohne groBen Ermittlungsaufwand sofort ersichtlich
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ist,dass die vorgenommenen Anderungen den aufgeworfenen
Fragen Rechnung tragen, ohne ihrerseits zu neuen Fragen
Anlass zu geben(siehe T1634/09, T1743/09 und auch die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7.Auflage
2013, 1IV.E.4.4.2).

Die Beschwerdefiithrerin hat vorgetragen, dass die
Hilfsantrdge Va und VIa vorgelegt wurden, um die auf
unzulédssige Erweiterung und Klarheit gestitzten
Einwdnde auszuraumen, insbesondere da die Kammer in
ihrem Bescheid angekiindigt hatte, dass diese Punkte
wahrend der miindlichen Verhandlung zur Debatte stehen

wlirden.

Es ist leicht feststellbar, dass die das
Ausfiihrungsbeispiel gemaB der Figur 2 in Kombination
definierenden Merkmale, namentlich:
- zwel V-formig zueinander angeordnete Zylinderbanke
vorgesehen sind, von denen Jjede mindestens eine
Zylindereinheit umfasst,
- ein Zylinderkopf und eine Ventilplatte samtliche
Zylindergehduse einer jeweiligen Zylinderbank
ibergreifen,
- jeder Zylinderbank ein Schaltventil zugeordnet ist,
welches dazu dient, einen von einem Einlasskanal in den
jeweiligen Zylinderkopf in eine Einlasskammer desselben
durch eine Ventilplatte hindurchtretenden Einlassstrom
von Kaltemittel zu unterbrechen

nun im Anspruch 1 der Hilfsantrdge Va und VIa wieder
aufgenommen sind. Diese Merkmale sind zwar in den
Absatzen [0042] bis [0047] genannt, waren aber nicht
mit anderen Merkmalen dieser Absdtze in den vorherigen
Fassungen des Anspruchs 1, mitaufgenommen worden. Daher
enthalt der in Anspruch 1 der Hilfsantrage Va und VIa
beschriebene Kadltemittelverdichter nun alle

wesentlichen Merkmale des Ausfihrungsbeispiels der
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Figur 2, wie diese aus den Absadtzen [0042] bis [0047]
der Patentschrift hervorgehen. Somit liegt kein Verstol
gegen Artikel 123(2) EPU mehr vor. Dies wurde auch von

der Beschwerdegegnerin anerkannt.

Weiterhin ist im Anspruch 1 der Hilfsantrdge Va und VIa
nun angegeben, dass zwel V-fdrmig zueinander
angeordnete Zylinderbanke vorhanden sind, von denen
jede mindestens eine Zylindereinheit umfasst, und dass
jeder Zylinderbank ein Schaltventil zugeordnet ist.
Somit ist auch mit geringem Aufwand festzustellen wie
der beanspruchte Gegenstand aufgebaut ist. Dies raumt
den wichtigsten Klarheitseinwand der angefochtenen
Entscheidung, wonach nicht nachvollziehbar sei, wie mit
einem einzigen Schaltventil ein Teil der
Zylindereinheiten abschaltet und ein anderer Teil der

Zylindereinheiten weiter betrieben werden kdnne, aus.

Folglich hat die Kammer entschieden, von ihrem Ermessen
dahingehend Gebrauch zu machen, die Hilfsantrage Va und

VIa in das Verfahren zuzulassen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags Va:

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Meinung, dass uber
die bereits genannten Klarheitsmangel hinaus weitere
Klarheitsmangel bestehen:

a. es sei flir den Fachmann nicht verstandlich, wie er
den Begriff "Zylinderbank" wverstehen solle, falls
die Zylinderbank nur eine einzige Zylindereinheit
umfasse,

b. es seil unklar, ob das Kennzeichen lediglich die
Anzahl der Zylindereinheiten und Schaltventile
weiter definieren solle, oder ob die darin
angesprochenen Zylindereinheiten und Schaltventile

zusadtzlich zu den im Oberbegriff eingefiihrten
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vorzusehen seien; insbesondere widerspreche der
Ausdruck "[wenigstens] eine
Zylindereinheit" (Oberbegriff) dem Ausdruck "Teil
der Zylindereinheiten" (Kennzeichen),

C. die Beschreibung stehe nicht in Einklang mit den

gednderten Ansprichen.

Die Kammer ist der Uberzeugung, dass der Fachmann im
technischen Gebiet der Kaltemittelverdichter den
Ausdruck "zwei .. Zylinderbanke (42) vorgesehen sind,
von denen jede mindestens eine Zylindereinheit (44)
umfasst" so verstehen wiirde, dass eine Zylinderbank ein
gemeinsames Gehduse, in dem mehr als eine
Zylindereinheit aufgenommen werden kdnnen, umfasst.
Falls nun nur eine Zylindereinheit pro Zylinderbank
vorhanden sein sollte, ist die Zylinderbank einfach mit
der einzigen Zylindereinheit und deren Geh&ause

gleichzusetzen.

Des Weiteren ist es tblich, im Oberbegriff eines
Anspruchs den beanspruchten Gegenstand wie aus dem
Stand der Technik bekannt generell zu definieren und
dann im kennzeichnenden Teil die Erfindung weiter zu
definieren, indem angegeben wird, wie der beanspruchte
Gegenstand im Detail aufgebaut ist.

Ein Anspruch wendet sich nicht an einen unbestimmten
Leserkreis, sondern an den Fachmann, der ein Ubliches
Fachwissen besitzt. Deshalb wird er Ausdricke aus dem
Oberbegriff wie z.B. "mindestens eine Zylindereinheit"
und "ein Schaltventil" als gattungsbestimmend ansehen,
aber die spezifischen Details die die Erfindung
bestimmen, im Kennzeichen erwarten (wie z.B., dass
"zweil .. Zylinderbédnke (42) vorgesehen sind, von denen
jede mindestens eine Zylindereinheit (44) umfasst",
dass "jeder Zylinderbank (42) ein Schaltventil (70)
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zugeordnet ist" und, dass ein "Teil der
Zylindereinheiten (44) abschaltet" wird).

Da hier der Fachmann als ein erfahrener Techniker im
Gebiet der Kaltemittelverdichter gesehen werden kann,
welll er sehr wohl, wie ein Kadltemittelverdichter
aufgebaut ist. Er wlrde daher nicht in Erwadgung ziehen,
die im Oberbegriff angesprochene Zylindereinheit und
Schaltventil als zusatzliche bzw. unterschiedliche wvon
der im Kennzeichen definierten Zylindereinheit und
Schaltventil zu betrachten.

Der Fachmann wiirde Anspruch 1 dahingehend verstehen,
dass der beanspruchte Kaltemittelverdichter zwei
Zylinderbanke hat, von denen jede mindestens eine
Zylindereinheit umfasst, und jeder Zylinderbank ein
Schaltventil zugeordnet ist, das es ermdglicht, einen
Teil der Zylindereinheiten (bzw. eine der

Zylinderbéanke) abzuschalten.

Die Beschwerdegegnerin hat auch darauf hingewiesen dass
die Beschreibung wie sie nun vorliegt, nicht mit
Anspruch 1 des Hilfsantrags Va in Einklang stehe. Da
der Gegenstand dieses Anspruchs jedoch noch nicht auf
Neuheit und erfinderische Tatigkeit geprift wurde, ist
es verfriiht, bereits jetzt eine Diskussion betreffend

die Anpassung der Beschreibung zu erdffnen.
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Zurlickverweisung:

Da ein Beschwerdeverfahren in erster Linie dazu dient,
die Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung zu
prifen, ist eine Zurickverweisung an die erste Instanz
gemdR Artikel 111(1) EPU in den Fillen in Betracht zu
ziehen, in denen die erste Instanz ihre Entscheidung
auf der Basis eines Einspruchsgrundes (hier unzulédssige
Erweiterung und Klarheit) getroffen, jedoch iber
weitere erhobene Einspruchsgriinde (wie Neuheit und

erfinderische Tatigkeit) nicht entschieden hat.

Des weiteren hat die Beschwerdefilhrerin einer
Zurickverweisung der Angelegenheit zugestimmt und die

Beschwerdegegnerin eine solche beantragt.

Deshalb halt es die Kammer fiir geboten, von der
Méglichkeit nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPU Gebrauch zu
machen und die Angelegenheit an die erste Instanz
zuriickzuverweisen, um lber die Einhaltung der anderen

Erfordernisse des EPU zu entscheiden.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



