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Beschwerde-Aktenzeichen: T 1888/11 - 3.2.04

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 26. September 2014

Beschwerdefiihrerinnen: LINAK A/S
(Patentinhaberinnen) Smedevaenget 8,
Guderup

6430 Nordborg (DK)

Cimosys Limited
St. Helier,
Jersey JE4 8YD (GB)

Vertreter: Wagner, Carsten
Wagner Dr. Herrguth
Patentanwalte
Burckhardtstrasse 1
30163 Hannover (DE)

Beschwerdegegnerin: DewertOkin GmbH

(Einsprechende) Weststrasse 1
32278 Kirchlengern (DE)

Vertreter: Specht, Peter
Loesenbeck - Specht - Dantz
Patent- und Rechtsanwalte
Am Zwinger 2
33602 Bielefeld (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 15. Juli 2011
zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 1318738 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 15. Juni 2011, zur Post gegeben
am 15. Juli 2011, das Europaische Patent Nr. 1 318 738
gemdl Hauptantrag, wie eingereicht mit Brief vom 6.
Juli 2007, wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit
nach Artikel 101 (3)b) EPU zu widerrufen.

Die Beschwerdefiihrerinnen (Patentinhaberinnen) hatten
am 24. August 2011 Beschwerde eingelegt und am gleichen
Tag die Beschwerdegebiihr entrichtet. Die
Beschwerdebegriindung war am 24. November 2011

eingegangen.

Mit Ladung vom 23. Mai 2014 teilte die Kammer den
Parteien ihre vorlaufige Auffassung in einem Bescheid
gemal Artikel 15(1) VOBK mit, wonach gegebenenfalls auf
der Beschreibung basierende Anderungen in den mit
Beschwerdebegriindung eingereichten Haupt- und

Hilfsantrdagen zu diskutieren sein wirden.

Die mindliche Verhandlung fand am 26. September 2014
unter Anwesenheit aller am Beschwerdeverfahren
beteiligten Parteien statt. Nach einer Diskussion
bezliglich der Aufnahme von vereinzelten Merkmalen aus
der Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels der Figuren
8 bis 10 war die Kammer zur Auffassung gelangt, dass
das Patent gemal Haupt- und Hilfsantrdgen so geadndert
worden sei, dass ihr Gegenstand iber den Inhalt der
urspringlichen Anmeldung hinausgehe, Artikel 123 (2)
EPU. Daraufhin zogen die Beschwerdefithrerinnen ihre bis
dahin giiltigen Haupt- und Hilfsantrdge zurick, und

legten als einzigen Antrag einen neuen Hauptantrag vor.



Iv.

-2 - T 1888/11

Die Beschwerdefiihrerinnen beantragen die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents im Umfang des neuen Hauptantrags wie
eingereicht in der miindlichen Verhandlung vor der

Kammer.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt die

Zurickweisung der Beschwerde.

Der unabhangige Anspruch 1 des neuen Hauptantrags hat

folgenden Wortlaut:

~Als Doppelantrieb ausgebildeter Mobelantrieb (2) zum

Verstellen von Teilen eines Mdbels relativ zueinander,

mit zwei Antriebseinheiten {4, 4'), wobei jede
Antriebseinheit (4, 4') ein linear bewegliches
Antriebselement (10) zum Verschwenken eines in
Montageposition mit einem zu verstellenden Teil eines
M&bels in Wirkungsverbindung stehenden Schwenkhebels

(18) aufweist,

wobeil das linear bewegliche Antriebselement (10) oder
ein mit diesem verbundenes Anlageteil (24) eine relativ
zur Bewegungsachse (29) des Antriebselementes (10)
geneigte Anlageflache (26) aufweist zur Anlage des
Schwenkhebels (18) entfernt von seiner Schwenkachse

(16) in Montageposition des Mobelantriebs (2) und

wobeil das linear bewegliche Antriebselement eine
verdrehsicher und in Axialrichtung beweglich auf einer
drehantreibbaren Stellspindel (10) gehaltene
Spindelmutter (12) ist,

dadurch gekennzeichnet,
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daB der Schwenkhebel (18) zweili zueinander parallel
angeordnete Hebelarme (78, 82) aufweist, zwischen denen
die Stellspindel (10) aufgenommen ist,

wobeil die Hebelarme (78, 82) parallel zueinander und
symmetrisch zur Langsmittelebene des Schwenkhebels (18)

angeordnet sind,

daBl die Stellspindel auf Zug beansprucht ist und

daB der Schwenkhebel (18) in Axialrichtung der
Stellspindel (10) zwischen der Spindelmutter (12) und

dem zugeordneten Elektromotor (14) angeordnet ist.™

Die Beschwerdefihrerinnen haben im Wesentlichen

folgende Argumente vorgetragen:

Die Einreichung des neuen Hauptantrags als Reaktion auf
die Frage der unzulassigen Erweiterung konnte erst
jetzt erfolgen, da die Beschwerdegegnerin weder im
Einspruchsverfahren, siehe Niederschrift iber die
miindliche Verhandlung vom 15. Juni 2011, noch in ihrer
Beschwerdeerwiderung Einwadnde zu den bisher
durchgefithrten Anderungen erhoben habe. Dariiber hinaus
sei auch im Kammerbescheid nur vorsorglich auf eine
mégliche Diskussion bzgl. Anderungen in den bis dato
vorliegenden Haupt- und Hilfsantrdagen hingewiesen
worden. Eine konkrete Thematisierung von fraglichen
Merkmalen im geanderten Anspruch 1 sei seitens der
Kammer aber erst heute in der Verhandlung erfolgt. Die
Behandlung des neuen Hauptantrags sei im Rahmen der
Verhandlung auch zumutbar, da die in Anspruch 1
aufgenommenen Merkmale nur einfache Anderungen
darstellten. Im Ubrigen basiere Anspruch 1 des neuen
Hauptantrags auf den seit 6. Juli 2007 bekannten
Antragen, bzw. auf den Hilfsantrédgen der

Beschwerdebegriindung. So sei aus Absatz 0058 des
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Patents das Merkmal, wonach die Hebelarme ,symmetrisch™
zur Langsmittelebene des Schwenkhebels angeordnet
seien, in Anspruch 1 aufgenommen worden. Dariiber hinaus
seien die Merkmale, dass die Stellspindel auf ,Zug"
beansprucht sei, und dass der Schwenkhebel in Richtung
der Stellspindel ,zwischen Spindelmutter und
Elektromotor™ angeordnet sei, flr den Fachmann
unmittelbar aus Figur 8 und Absatz 0059 des Patents zu
entnehmen. Hierbei sei klar, dass die Spindel und nicht
der Schwenkhebel auf Zug beansprucht werde. Flur den
Fachmann sei aus Figur 8 auBerdem sofort ersichtlich,
dass die neu hinzugefiigten Merkmale in Verbindung mit
den zwel parallelen Hebelarmen des Schwenkhebels nun
eine kompaktere Ausbildung des Antriebs in axialer
Richtung der Spindelmutter erméglichten. Anspruch 1 sei
gegeniiber dem urspringlich offenbarten Kontext der
Anmeldung daher (prima facie) auch nicht erweitert
worden. Der neue Hauptantrag sei daher ins Verfahren

zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgende

Argumente vorgetragen:

Aufgrund der vorlaufigen Auffassung der
Einspruchsabteilung sei der Einwand der unzulédssigen
Erweiterung im Einspruchsverfahren zwar nicht
weiterverfolgt worden. Im Beschwerdeverfahren seien
aber bereits mit Beschwerdeerwiderung die Anderungen in
den Hilfsantrdgen der Beschwerdefithrerinnen
thematisiert, und in der nachfolgenden Eingabe vom 1.
August 2014 sei auch der gednderte Anspruch 1 des
Hauptantrags diskutiert worden. Die Vorlage eines neuen
Hauptantrags, um erst in der heutigen Verhandlung
Einwadnde nach Artikel 123(2) EPU auszurdumen, erscheine
daher nicht gerechtfertigt. Dariiber hinaus sei das

zweite Ausfihrungsbeispiel nach Figur 8 zwar in den
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Absatzen 0056 bis 0061 beschrieben. Es sei aber nur die
sSymmetrie“ der Hebelarme, also das erste in Anspruch 1
nunmehr hinzugefiigte Merkmal, direkt der Beschreibung
zu entnehmen, vgl. Absatz 0058 des Patents. Die Anderen
in Anspruch 1 neu aufgenommenen Merkmale basierten
hingegen lediglich auf der in Figur 8 gezeigten
Anordnung. Hierbei sei insbesondere fiir den Fachmann
nicht ersichtlich, wieso in Figur 8 die Stellspindel
auf Zug beansprucht werde und dieses Merkmal von
Vorteil sei, denn in Absatz 0059 der Beschreibung sei
zu Figur 8 ausschlieRlich von einem auf Zug
beanspruchten Schwenkhebel die Rede. Und schlieBlich
sei fir den Fachmann auch nicht sofort erkennbar, dass
aus der Vielzahl der in Figur 8 gezeigten Merkmale die
Anordnung des Schwenkhebels zwischen der Spindelmutter
und dem Elektromotor von Wichtigkeit sei. Vielmehr sei
in der Beschreibung zu Figur 8 die Geometrie des
Schwenkhebels als wesentlich dargestellt, vgl. Absatz
0061 des Patents. Da also die neuen Merkmale des
Anspruchs 1 fir den Fachmann aus Figur 8 urspringlich
nicht im Zusammenhang entnehmbar seien, sei Anspruch 1
des neuen Hauptantrags offensichtlich auch nicht
gewdhrbar. Der neue Hauptantrag sei in diesem spaten

Verfahrensstadium daher nicht ins Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Zuldssigkeit Hauptantrag
2.1 Wie von der Beschwerdegegnerin eingewandt, wurde in

deren Schreiben vom 1. August 2014 zwar ein fehlendes
Merkmal in Anspruch 1 des Hauptantrags moniert, und

auch die bis dahin vorgelegten Hilfsantrage als
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unzuldssig erweitert erachtet. Dennoch teilt die Kammer
die Ansicht der Beschwerdefiihrerinnen, dass de facto
erst wdhrend der Verhandlung eine Reihe von Merkmalen
zur Frage der Zwischenverallgemeinerung des Anspruchs 1
der spater zurilickgezogenen Haupt- und Hilfsantrage
konkret angesprochen und vor der Kammer diskutiert

wurden.

Die Kammer erachtete daher im vorliegenden Fall die
Einreichung eines neuen Hauptantrags zur Behebung des
von der Kammer im Rahmen der Diskussion festgestellten
Mangels der unzuldssigen Erweiterung trotz des spaten

Zeitpunkts flir gerechtfertigt.

Folgende Merkmale wurden in Anspruch 1 des neu
vorgelegten Hauptantrags (im Vergleich zur bisherigen

Fassung) hinzugefigt:

i) die Hebelarme sind parallel zueinander und
symmetrisch zur Langsmittelebene des Schwenkhebels

angeordnet,

ii) die Stellspindel ist auf Zug beansprucht, und

iii)der Schwenkhebel ist in Axialrichtung der
Steilspindel zwischen der Spindelmutter und dem

zugeordneten Elektromotor angeordnet.

Das erste Merkmal (i) stammt unmittelbar aus der
Beschreibung, siehe Seite 17, Zeile 25 bis Seite 18,
Zeile 2 der verdffentlichten Anmeldung (vgl. Absatz
0058 des Patents). Daritber hinaus ist das dritte
Merkmal (iii) in den urspringlich eingereichten Figuren
8 bis 10 ersichtlich. SchlieBlich ergibt sich nach
Auffassung der Kammer die Zugbeanspruchung der

Stellspindel nach Merkmal (ii) aus der Anordnung des
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Schwenkhebels zwischen Spindelmutter und Motor gemalB
Merkmal (iii) offenbar zwangslaufig. Wie von den
Beschwerdefiihrerinnen argumentiert, wirde der Fachmann
zudem auch aus der Anmeldung auf Seite 18, Zeilen 3 bis
8 (vgl. Absatz 0059 des Patents) sofort erkennen, dass
unter der dort beschriebenen Beanspruchung auf Zug in
Figur 8 eigentlich nur die Zugbeanspruchung der
Stellspindel (und nicht des Schwenkhebels) gemeint sein

kann.

Eine Behandlung der Anderungen des Anspruchs 1 des
neuen Hauptantrags erschien nach Ansicht der Kammer
somit der Beschwerdegegnerin (und auch der Kammer) ohne
Verlegung der mindlichen Verhandlung zumutbar,
insbesondere auch in Hinblick auf die Komplexitat der
Anderungen und die gebotene Verfahrensdkonomie, vgl.
Artikel 13(1) und (3) VORK.

Nach standiger Rechtsprechung sind verspatet
eingereichte Antrage jedoch auch dann als unzulédssig
abzulehnen, falls sie auf keinen eindeutig gewadhrbaren
Gegenstand gerichtet sind. Folglich ist fir die Kammer
vor allem die Frage zu untersuchen, ob der zu den alten
Haupt- und Hilfsantrdgen erhobene Einwand der
Zwischenverallgemeinerung des Anspruchs 1 durch den neu
vorgelegten Hauptantrag nunmehr beseitigt wurde, oder

nicht.

Es ist normalerweise nicht méglich, ein oder mehrere
einzelne Merkmale einer Ausfiilhrungsform aus dem
offenbarten Zusammenhang zu reiBen und zum Gegenstand
eines Anspruchs zu machen. Eine solche Anderung ist
jedoch zulédssig, wenn die besagten Merkmale in der
Ausfihrungsform fraglos eine gesonderte funktionelle
Einheit darstellen. Die Kammer folgt der standigen

Rechtsprechung, siehe z.B. in der Rechtsprechung der
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Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage, 2013, II.E.1.2,
wonach fir den Fachmann aus der Offenbarung der
urspringlichen Anmeldung zweifelsfrei ersichtlich sein
muss, dass keine enge funktionale oder strukturelle,
also untrennbare, Beziehung zwischen den
herausgegriffenen Merkmalen und den urspringlich in
Kombination offenbarten Merkmalen des

Ausfiihrungsbeispiels besteht.

So ist aus Sicht der Kammer fir den Fachmann aus der
Anmeldung zum Ausfihrungsbeispiel der Figur 8
beispielsweise unmittelbar erkennbar, dass die zwischen
zwel parallelen Hebelarmen angeordnete Stellspindel auf
Zug beansprucht ist und dadurch die Anordnung der
Hebelarme (und somit des Schwenkhebels) zwischen
Spindelmutter und Elektromotor erfolgen muss. Siehe
Figur 8 und Seite 18, Zeilen 3 bis 8 der Anmeldung
(vgl. Absatz 0059 des Patents). Diesem Umstand wurde
durch die Hinzufiigung der neuen Merkmale (ii) und (iii)

des Anspruchs 1 Rechnung getragen, wvgl. Punkt 2.2 oben.

Wie von der Beschwerdegegnerin dargelegt, sind in
Zusammenhang zu Figur 8 aber noch eine Vielzahl
weiterer funktioneller bzw. baulicher Merkmale zu der
in Anspruch 1 geforderten, zwischen dem doppelarmigen
Schwenkhebel platzierten Stellspindel offenbart:
beispielsweise ist fiir den Fachmann aus Figur 8 und der
zugehdrigen Beschreibung auch sofort ersichtlich, dass
erst die nach unten abgewinkelte, also umgekehrte
Anlageflédche der Spindelmutter die beschriebenen
Vorteile einer solcherart zwischen zwei Hebelarmen
angeordneten Stellspindel ermdglicht. Siehe Seite 18,
Zeilen 15 bis 27 der Anmeldung (vgl. Absadtze 0060 und
0061 des Patents).
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Die in Anspruch 1 des neuen Hauptantrags beanspruchte
Merkmalkombination betrifft also prima facie einen im
Vergleich zum im Kontext der Anmeldung offenbarten
Ausfihrungsbeispiel verallgemeinerten Gegenstand, d.h.
eine sogenannte Zwischenverallgemeinerung

(,intermediate generalisation™).

Die Kammer kam in Ausibung ihres Ermessens daher zum
Schluss, dass die von den Beschwerdefihrerinnen
vorgelegten Anderungen zu Anspruch 1 des neuen
Hauptantrags in Hinblick auf die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU nicht eindeutig gewidhrbar sind.
Eine Zulassung des neuen Hauptantrags kam bei diesem
Stand des Verfahrens folglich nicht in Betracht,
Artikel 13(3) VOBK.

Da der einzig gestellte Antrag der
Beschwerdefiihrerinnen nicht ins Verfahren zugelassen
werden konnte, eribrigt sich jede weitere

materiellrechtliche Uberpriifung der Beschwerde.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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G. Magouliotis A. de Vries

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



