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Sachverhalt und Antrage

IT.

Das europdische Patent Nr. 1 947 004 wurde erteilt auf
Grundlage einer europdischen Teilanmeldung zur fritheren

europadischen Patentanmeldung mit der Nummer 05016841.8.

Die friihere Patentanmeldung wird in der Folge auch als
Stammanmeldung bezeichnet. Verweise auf den Inhalt der
urspringlich eingereichten fritheren Patentanmeldung
beziehen sich dabei auf die Al-Verdffentlichung Nr.

1 623 918.

Der einzige Anspruch des Patents hat folgenden
Wortlaut:

"Schalter zur Betdtigung eines Getriebes an einem
Fahrrad, umfassend ein Schaltergehaduse (1), einen
Seilspeicher zum Aufwickeln eines Seiles zur Betatigung
einzelner Gangstufen des Getriebes, einen Spannhebel
(2) und einen Freigabehebel (4), wobei der Spannhebel
(2) am Schaltergehduse (1) zur Schaltung einzelner
Gangstufen im Getriebe in einer
Seilaufwickeldrehrichtung verdrehbar ist, wadhrend in
einer Seilfreigabedrehrichtung durch die Betatigung des
Freigabehebels (4) jeweils mindestens eine Gangstufe
schaltbar ist, wobei das Schaltergehduse (1) mit einer
an einem Lenker (8) anbringbaren Schelle (6) wversehen
ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schelle (6) zum Schaltergehduse (1) gesondert
ausgebildet ist und dass das Schaltergehduse (1) einen
Sockel (7) mit mindestens zwei Bohrungen (9) zur
Befestigung der Schelle (6) in unterschiedlichen
Anbringpositionen am Schaltergehduse (1) aufweist,

wobei die Bohrungen (9) von einander eine [sic]
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parallel zum Lenker (8) verlaufenden Abstand (11)

aufweisen."

Ein Einspruch gegen das Patent wurde von der

Einspruchsabteilung zuriickgewiesen.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen diese
Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde

eingelegt.

In einer Mitteilung zur Vorbereitung einer miindlichen
Verhandlung informierte die Beschwerdekammer die
Parteien lUber ihre vorlaufige Beurteilung der Sache.
Die Kammer war der vorlaufigen Auffassung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in der Stammanmeldung

offenbart sei.

Mit Schreiben vom 20. Juni 2017 legte die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) geadnderte

Anspriiche entsprechend einem Hilfsantrag 1 vor.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 4. Juli 2017 statt. Die Beschwerdegegnerin legte
Hilfsantrdge 2, 3 und 4 vor, wobei sie Hilfsantrage 1

und 2 im Verlauf der Verhandlung wieder zuricknahm.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
die Beschwerde zuriickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise
das Patent in geadnderter Fassung auf der Grundlage
eines der in der miindlichen Verhandlung vom

4. Juli 2017 eingereichten Hilfsantrdge 3 und 4

aufrecht zu erhalten.
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Die Anderungen am Anspruch gemdB Hilfsantrag 3
betreffen nur die Merkmale in seinem kennzeichnenden

Teil, der dadurch folgenden Wortlaut erhalt:

"dadurch gekennzeichnet,

dass die Schelle (6) zum Schaltergehaduse (1) gesondert
ausgebildet ist und dass das Schaltergehduse (1) einen
Sockel (7) mit einer Langsfihrung (26) und mindestens
zwel Bohrungen (9) zur Befestigung der Schelle (6) in
unterschiedlichen Anbringpositionen am Schaltergehduse
(1) aufweist, wobei die Bohrungen (9) voneinander einen
parallel zum Lenker (8) verlaufenden Abstand (11)
aufweisen, der es ermdglicht, die Schelle (6) wahlweise
an der einen oder an der anderen um diesen Abstand (11)

versetzten Bohrung (9) anzuordnen."

Entsprechend hat der kennzeichnende Teil des geadanderten

Anspruchs gemal Hilfsantrag 4 folgenden Wortlaut:

"dadurch gekennzeichnet,

dass die Schelle (6) zum Schaltergehaduse (1) gesondert
ausgebildet ist und dass das Schaltergehduse (1) einen
Sockel (7) mit einer Langsfihrung (26) und mindestens
zwel Bohrungen (9) zur Befestigung der Schelle (6) in
unterschiedlichen Anbringpositionen am Schaltergehduse
(1) aufweist, wobei die Bohrungen (9) voneinander einen
parallel zum Lenker (8) verlaufenden Abstand (11)
aufweisen, der es ermdglicht, die Schelle (6) wahlweise
an der einen oder an der anderen um diesen Abstand (11)
versetzten Bohrung (9) anzuordnen, wobei das
Schaltergehduse (1) gegeniiber einem an dem Lenker (8)
vorgesehenen Griffteil (27) parallel zum Lenker (8)

verschiebbar ist."
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Die Argumente der Beschwerdefihrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen.

Zum Hauptantrag der Beschwerdegegnerin

Der Gegenstand des Anspruchs des Patents stelle eine
unzulassige Zwischenverallgemeinerung des Inhalts der
Stammanmeldung dar. Unter anderem sei das Merkmal,
wonach "die Bohrungen voneinander einen parallel zum
Lenker verlaufenden Abstand aufweisen" in der
Stammanmeldung nirgends offenbart. Absatz 5 der
Beschreibung, der als einzige Textstelle zum Nachweis
fur dieses Merkmal diene, offenbare es jedenfalls
nicht. In diesem Absatz seien auch weitere Merkmale
genannt, so zum Beispiel eine zum Lenker parallele
Langsfihrung am Sockel, die nicht in den Anspruch
aufgenommen wurden. AuBerdem fehle der in Absatz 5
genannte Zweck im Anspruch, der den Abstand zwischen
den beiden Bohrungen weiter beschreibt. Der Anspruch
umfasse jetzt, dass die beabstandeten Bohrungen andere
Funktionen erlauben, wie zum Beispiel eine
Verdrehbarkeit des Gehduses um 180° gegeniiber der

Schelle, woflir es keine Offenbarung gebe.

Hilfsantrdge 3 und 4

Beide Antrage seien spat vorgelegt und nicht prima
facie gewahrbar, da sie die ausstehenden Einwadnde nicht
beheben wiirden und aulerdem nicht alle Merkmale des
Ausfihrungsbeispiels, das in Absatz 12 der
Stammanmeldung beschrieben wird, definierten. Zum
Beispiel sei die im Zusammenhang mit der Langsfihrung
genannte Schraube oder die Positionen der Bohrungen auf

der Langsfihrung nicht im Anspruch definiert.
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Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen.

Hauptantrag

Der Anspruch beruhe auf einer Kombination von
Ansprichen 7 und 8 der Stammanmeldung sowie Merkmalen
aus Absatz 5 der Beschreibung. Das Merkmal betreffend
den parallel zum Lenker verlaufenden Abstand der
Bohrungen ergebe sich zwangslaufig aus dem Satz in
Zeilen 16 bis 20 in Spalte 2. Die Zweckangabe in diesem
Satz sei implizit im Anspruch enthalten, da mit dem
beanspruchten parallelen Bohrungsabstand keine andere
technisch sinnvolle und unter den Wortlaut des
Anspruchs fallende Ausfihrungsform darstellbar sei. So
falle eine 180°-Verdrehbarkeit nicht unter den Wortlaut
des Anspruchs, da aus der Verdrehung des Gehduses
gegenlber der Schelle keine unterschiedlichen

Anbringpositionen, sondern allenfalls andere Stellungen

oder Orientierungen resultierten oder die Befestigung
in einer der beiden Orientierungen auch mit nur einer
Bohrung erfolgen konnte, und nicht wie in Anspruch 1
gefordert, als Konsequenz aus dem Vorhandensein zweier
Bohrungen resultiere. Der Fachmann verstehe dariber
hinaus, dass alle im Anschluss an diesen Satz erwdhnten
Merkmale den Merkmalen in den abhdngigen Anspriichen der
Stammanmeldung entsprdchen und somit also als optionale

Merkmale offenbart seien.

Hilfsantrdge 3 und 4

Die Anderungen in Anspruch 1 gemi&B Hilfsantrag 3
beruhten auf Absatz 12 der Beschreibung und
konkretisierten weiter die Anbringpositionen und in
Hilfsantrag 4 noch weiter den zum Lenker parallel

verlaufenden Bohrungs-Abstand. Damit seien alle
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wesentlichen strukturellen Merkmale des
Ausfiihrungsbeispiels dem Absatz 12 der Stammanmeldung
entnommen und die Antrage somit prima facie gewadahrbar

und in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgrunde

Hauptantrag

1. Es ist lber die Frage zu entscheiden, ob der in Artikel
100 ¢) EPU genannte Einspruchsgrund der
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
entgegen steht, genauer, ob der Gegenstand des einzigen
Anspruchs des Streitpatents iber den Inhalt der
friheren Anmeldung in der urspriinglich eingereichten

Fassung hinausgeht oder nicht.

Bei der Beurteilung dieser Frage ist der gleiche
Standard anzuwenden, wie bei der Priifung, ob das
Erfordernis nach Artikel 123 (2) EPU erfuillt ist
(G 1/05, ABl. EPA 2008, 271, Punkt 5.1).

Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme G 3/89 und die
Entscheidung G 11/91 (ABl. EPA 1993, 117 und 125), hat
die GroBe Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/10
einen als "Goldstandard" bezeichneten Test fiur die
Prifung von Anderungen auf die Erfillung des
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU bestatigt (G 2/10,
ABl. EPA 2012, 376, Punkt 4.3).

In Anwendung dieses Goldstandards auf die Prifung der
Zuldssigkeit von Anderungen in europdischen
Teilanmeldungen sind demnach Anderungen zu erlauben,

die unabhdngig vom Kontext der vorgenommenen Anderung
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nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der
Gesamtheit der Unterlagen der friheren Anmeldung in
ihrer urspringlich eingereichten Fassung unter
Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und
bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig

entnehmen kann.

Die Anderungen, auf denen der Anspruch des
Streitpatents beruht, geniigen diesem Erfordernis nicht.
Die Kammer findet in den von der Beschwerdegegnerin
zitierten Textstellen der Stammanmeldung keine
eindeutige und unmittelbare Offenbarung fir die im

Streitpatent beanspruchte Merkmalskombination.

Es ist unstreitig, dass das Merkmal

"wobei die Bohrungen (9) von einander eine [sic]
parallel zum Lenker (8) verlaufenden Abstand (11)

aufweisen",

insbesondere hinsichtlich der zum Lenker definierten
Parallelitat des Bohrungsabstands in den urspriinglichen
Ansprichen 7 und 8 der Stammanmeldung keine Grundlage
hat. Als Grundlage benennt die Beschwerdegegnerin

dagegen nur Absatz 5, Zeilen 16 bis 20.

Absatz 5 (in Spalte 2) der Stammanmeldung beschreibt
einen Schalter mit Merkmalen entsprechend einer
"zweiten MaBnahme" fir das am Ende von Absatz 1 der
Stammanmeldung genannte Ziel der Erfindung. Mit den
Merkmalen dieser zweiten MabBnahme soll namlich eine
individuelle Einstellbarkeit der Position des
Spannhebels und des Freigabehebels relativ zur Lage des
Griffteils erzielt werden und zwar durch eine variable
Befestigung der Schelle am Schaltergehduse, die

bewirken soll, dass die Schelle des Schaltergehéduses
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entweder direkt neben dem Griffteil am Lenker montiert
werden kann, oder aber erst im Anschluss an eine
Bremsbandage des Handbremshebels, wobei die Schelle am

Schaltergehduse in ihrer Position veranderbar ist.

In Zeilen 16 bis 20 der Spalte 2 wird dabei erliautert:

"Das Schaltergehduse weist einen Sockel mit
mindestens zwei Bohrungen auf, die voneinander
einen Abstand aufweisen, der es erlaubt, das
Schaltergehause gegeniber der Schelle parallel zum

Lenker in mindestens einer Stufe zu versetzen."

Im sich unmittelbar daran anschlieBenden Satz heilt es

(Spalte 2, Zeilen 20-24):

"Der Sockel weist eine zum Griffteil des Lenkers
vorzugsweise parallele Langsfihrung auf, auf der
die Schelle verschoben und an einer der Bohrungen
mittels der Schraube auf der Langsfiilhrung befestigt

werden kann."

Darauf folgt eine Beschreibung der Montage eines

solchen Schalters.

Die Kammer stellt fest, dass beide oben zitierten Satze
in gleicher Weise im Indikativ formuliert sind, um die
strukturellen Merkmale des Gehduses bzw. seines Sockels
zu definieren: "Das Schaltergehduse/Der Sockel

weist ... auf...".

Der Satz in Zeilen 20 bis 24 macht fir den Fachmann
daher unmissverstandlich klar, dass der Sockel des
Schaltergehduses gemal dieser "zweiten MaBnahme" neben
den im vorhergehenden Satz erwdhnten beabstandeten

Bohrungen unter anderem eine Langsfihrung aufweist.
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Einen Hinweis, dass diese Langsfiihrung oder ein anderes
in Absatz 5 erwdhntes Merkmal eines Schalters
entsprechend dieser "zweiten MaBnahme" fakultativ sein
konnte, abgesehen von dem Merkmal "eine zum Griffteil
des Lenker vorzugsweise parallele" Anordnung der
Langsfihrung, findet der Fachmann in dieser Passage der

Beschreibung nicht.

Fiir den Fachmann gehdren damit die in Absatz 5
beschriebenen strukturellen Merkmale in ihrer
Gesamtheit, mit Ausnahme der erwahnten parallelen
Anordnung der Langsfihrung, zu einem Schalter
entsprechend der "zweiten MaBnahme" zur Erreichung des

der Stammanmeldung zugrunde liegenden Ziels.

Eine Verbindung der in Absatz 5 beschriebenen Merkmale
zu den Anspriichen der Stammanmeldung ergibt sich nicht
allein dadurch, dass die Merkmale "am Sockel
ausgebildete beabstandete Bohrungen" und "Langsfihrung"
in Absatz 5 in der gleichen Reihenfolge beschrieben
werden, wie sie in den abhangigen Anspriichen 8 und 9

definiert werden.

Obwohl der Beschwerdegegnerin zugestimmt werden kann,
dass die Anspriiche fiir sich genommen auch eine
Offenbarungsquelle darstellen, andert dies an der
obigen Beurteilung nichts. Denn der Anspruch des
Streitpatents beruht nicht auf einer reinen Kombination
von Merkmalen der Anspriche der Stammanmeldung sondern
stiitzt sich auch auf die Beschreibung, so dass die
Anspriche eben nicht flir sich genommen betrachtet
werden konnen, um dem Fachmann einer Unterscheidung zu
ermdglichen welche Merkmale fakultativ sein konnten und

welche nicht.
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Auch wenn Anspruch 9 die Langsfihrung bei
ausschlieBlicher Betrachtung der Anspriiche als
fakultatives Merkmal definieren sollte, im lbrigen
genau wie die dem Anspruch 8 entnommenen Merkmale, die
die beabstandeten Bohrungen am Sockel definieren, so
sind beide Merkmale im Absatz 5 nicht als fakultativ
dargestellt (siehe Punkt 2.3). Die Offenbarung ware in

diesem Sinne nicht eindeutig (vgl. Punkt 1 oben).

Auch die Tatsache, dass bei der Beschreibung des
Verfahrens der Montage des Schalters die Langsfihrung
nicht erwdhnt werde, iberzeugt die Kammer nicht. Das in
Absatz 13, Spalten 4/5 der Beschreibung der
Stammanmeldung erlauterte Verfahren bezieht sich auf
das zuvor detaillierte Ausfihrungsbeispiel eines
Schalters, der am Sockel die umstrittenen Merkmale
aufweist, ohne dass erkennbar ware, dass diese
wegfallen konnten. Dariliber hinaus wird bei der
Beschreibung des Montageverfahrens weder der Sockel
selbst noch die Parallelitat des Bohrungsabstands zum
Lenker erwahnt, so dass aus dieser Passage keine
differenzierten Schlussfolgerungen hinsichtlich der

Bedeutung einzelner Merkmale gezogen werden kdnnen.

Woraus der Fachmann unter Berilicksichtigung der
urspringlichen Anspriiche also folgern sollte, dass den
in Absatz 5, Zeilen 16 bis 20, offenbarten Merkmalen,
betreffend unter anderem die dort nicht einmal explizit
genannte Parallelitat des Bohrungsabstands zum Lenker,
eine andere Bedeutung zukommt als den Merkmalen in
Zeilen 20 bis 24, die die Langsfihrung betreffen,

erschlieBt sich der Kammer nicht.

In Ermangelung einer eindeutigen und unmittelbaren
Offenbarung fur den Gegenstand des Anspruch des

Streitpatents, ohne die Merkmale, die in Absatz 5 im
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Zusammenhang mit der Langsfiihrung beschrieben sind,
kann bereits aus diesem Grund das Patent in der

erteilten Fassung nicht aufrechterhalten werden.

Auf eine Begrindung dafiir, dass die Kammer den
beanspruchten Gegenstand des Streitpatents auch aus
anderen Grinden, die im schriftlichen Verfahren
vorgetragen und in der mindlichen Verhandlung erortert
wurden, fir nicht in der Stammanmeldung offenbart

ansieht, kann damit hier verzichtet werden.

Hilfsantrdge 3 und 4

Beide Hilfsantrage wurden in Reaktion auf die
Erorterungen des Hauptantrags und der wieder
zurlickgenommenen Hilfsantrdage 1 und 2 in der mindlichen
Verhandlung eingereicht und stellen nach Artikel 13 (1)
der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) eine

Anderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin dar.

Die Zulassung der Antrage in das Verfahren liegt
demnach im Ermessen der Kammer. Bei der Ausiibung ihres
Ermessens berilicksichtigt die Kammer neben dem
Verfahrensstand und der Komplexitat des neuen

Vorbringens auch die gebotene Verfahrensdkonomie.

Im Hinblick auf letztere ist es filir die Zulassung
geanderter Anspriiche in das Verfahren erforderlich,
dass sie wenigstens prima facie gewahrbar sind, dass
namlich sofort erkennbar sein muss, dass die
bestehenden Einwande eindeutig behoben werden ohne

welitere hervorzurufen.

Beiden Hilfsantrdgen ist gemeinsam, dass als Grundlage
fiir die vorgenommenen Anderungen das

Ausfiihrungsbeispiel in der Stammanmeldung, bzw. in der
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dem Streitpatent zugrundeliegenden Teilanmeldung
herangezogen wird. Insbesondere bezieht sich die
Beschwerdegegnerin dabei auf Absatz 12 der
Stammanmeldung, entsprechend Absatz 14 der
verdffentlichten Teilanmeldung bzw. des Streitpatents,
die inhaltlich keinen Unterschied zwischen Stamm- und

Teilanmeldung erkennen lassen.

In dem zitierten Absatz wird das einzige
Ausfihrungsbeispiel eines Schalters mit Bezug auf die
Figuren erlautert. Neben der dort zweifelsfrei
offenbarten Langsfihrung, die unter anderem im Anspruch
beider Hilfsantrdage hinzugefigt wurde, sind allerdings
eine groBle Zahl weiterer Merkmale offenbart. Diese
scheinen fir den Fachmann strukturell und funktionell
untrennbar mit der Langsfihrung verbunden zu sein und
sind nur in dieser spezifischen Kombination offenbart.
Einen Hinweis darauf, dass z.B. die konkrete
Befestigung des Schaltergehauses auf der Langsfihrung
mittels einer Schraube nur fakultativ ware und auch
andere Befestigungsarten verwendet werden kdnnten,
scheint nirgends offenbart zu sein. Sogenannte
"wesentliche Merkmale" des Ausfihrungsbeispiels, auf
die sich die Beschwerdegegnerin bei den Anderungen
beruft, werden anscheinend auch nirgends
herausgestellt. Der Fachmann kann der genannten Passage
oder den Figuren nicht unmittelbar und eindeutig
entnehmen, dass eine Langsfihrung ein wesentliches
Merkmal sein konnte, die Befestigung mittels einer
Schraube oder die Anordnung beider Bohrungen auf der
Langsfihrung (und nicht daneben oder dahinter) aber

nicht.

Die unterschiedlichen funktionellen Definitionen in den

Ansprichen der beiden Hilfsantrdge 3 und 4 scheinen
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diese Merkmale auch nicht zu implizieren, was auch

nicht von der Beschwerdegegnerin behauptet wurde.

Da der jeweilige Anspruch beider Hilfsantradge 3 und 4
die oben beispielsweise genannten weiteren
strukturellen Merkmale weder explizit noch implizit =zu
definieren scheint, scheint ihr Gegenstand den
urspringlich eingereichten Unterlagen der Teilanmeldung
nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen zu sein.
Daher scheint das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU

wenigstens prima facie nicht erfillt zu sein.

Die Kammer hat daher ihr Ermessen nach Artikel 13 (1)
VOBK dahingehend ausgeiibt, die Hilfsantrage 3 und 4

nicht in das Verfahren zuzulassen.

Da kein Antrag vorliegt, der die Erfordernisse des EPU
erfillt, ist das Patent gemdB Artikel 101 (3) b) EPU zu

widerrufen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



