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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen die am 20.
Juli 2012 zur Post gegebenen Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das europaische Patent Nr.
1 443 233 widerrufen wurde, wurde form- und

fristgerecht eingereicht.

Die Einspruchsabteilung war zu der Auffassung gekommen,
dass die in den erteilten Anspruch 1 eingefiihrten
Anderungen zu einer Zwischenverallgemeinerung gefiihrt
hatten und dass das erteilte Patent somit den

Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU nicht gentge.

In einem obiter dictum fihrte sie zudem aus, dass der

Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniber

D9: FR-A-2 816 908

nicht neu sei.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte in der Beschwerde-
begriindung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und die Zurilickweisung des Einspruchs; hilfsweise die
Zurlickverweisung des Verfahrens an die Einspruchs-
abteilung zur Entscheidung iber Neuheit bzw. erfinde-
rische Tatigkeit. Hilfsweise beantragte sie das Patent
auf der Basis des mit der Beschwerdebegriindung ein-
gereichten Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten und weiter
hilfsweise das Verfahren zur Prifung der Neuheit und
der erfinderischen Tatigkeit an die Einspruchsabteilung

zurlickzuverweisen.

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 beantragte sie die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die

Zurlickverweisung des Verfahrens an die Einspruchs-
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abteilung zur Entscheidung iber Neuheit und erfinde-
rische Tatigkeit des Hauptantrags (entspricht dem
zusammen mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Hilfsantrag 1) oder eines der mit demselben Schreiben
eingereichten Hilfsantrédge 2, 4, 6 oder 8; oder hilfs-
weise die Aufhebung der Entscheidung und die Aufrecht-
erhaltung des Patents auf der Grundlage einer dieser
Unterlagen.

Falls keinem der bevorstehenden Antrage stattgegeben
werden konne, beantragte sie eine mindliche Verhandlung

anzuberaumen.

SchlieBlich beantragt sie in der Beschwerdebegriindung
die Zurickerstattung der Beschwerdegebiihr, weil
zumindest in der Fihrung des Verfahrens wesentliche

Mangel vorlagen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte in
der Beschwerdeerwiderung, den Hilfsantrag 1 (entspricht
dem mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 eingereichten
Hauptantrag) als verspatet vorgebracht nicht
zuzulassen. Flr den Fall seiner Zulassung, beantragte
sie die Angelegenheit zur Prifung aller Einspruchs-
grinde, insbesondere der Neuheit und der erfinderischen
Tatigkeit, an die Einspruchsabteilung zurickzu-
verweisen. Ferner beantragt sie, die Entscheidung der

Einspruchsabteilung zu bestatigen.

Sie stellte keinen Antrag auf miindliche Verhandlung und
reagierte nicht auf die mit Schreiben vom 9. Oktober
2013 eingereichten Antrage.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Reibungskupplung, umfassend eine Geh&useanordnung (16;
l6a; 16b; 16c; 16d; loee; 1l6f; 16g; 16h), eine Anpress-
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platte (38, 72; 38a, 72a; 38b, 72b; 38c, T72c; 72d; T2e;
72f; 72g; 72h), welche mit der Gehduseanordnung (16;
l6a; 16b; 16c; 16d; lee; 1l6f; 16g; 16h) zur gemeinsamen
Drehung um eine Drehachse (A) und in Richtung der
Drehachse (A) bezliglich dieser verlagerbar gekoppelt
ist, ein Einrickersystem (58; 58a; 58b; 58c; 58e; 58f;
58g; 58h) zur Erzeugung einer Einrickkraft, eine Kraft-
beaufschlagungsanordnung (54, 86; 54a, 86a; 54b, 86b;
54c, 86c; 86d; 86be; 86f; 86g; 86h), welche beziiglich
der Gehauseanordung [sic] (16; 16a; 16b; lo6c; led; 1loe;
l16f; 16g; 16h) in beiden axialen Richtungen abgestiitzt
ist und welche bezliglich der Anpressplatte (38, 72;
38a, 72a; 38b, 72b; 38c, 72c; 72d; T2e; 12f; T72g; T72h;
[sic] abgestiitzt ist und zur Ubertragung der Einriick-
kraft auf die Anpressplatte (38, 72; 38a, 72a; 38b,
72b; 38c, T2c; 72d; T2e; 72f; T72g; 72h) durch das
Einrlickersystem (58; 58a; 58b; 58c; 58d; 58e; 58f; 58g;
58h) beaufschlagbar ist, wobei die Kraft-
beaufschlagungsanordnung (54, 86; 54a, 86a; 54b, 86b;
54c, 86c; 86d; 86e; 86f; 86g; 86h) in Richtung
Anskuppeln [sic] vorgespannt ist, um eine der am Beginn
eines Einrlickvorgangs wirkenden Einrlickkraft entgegen-
wirkende Reaktionskraft bereitzustellen, wobei eine
Kraftbeaufschlagungsanordnung (86; 86a; 86b; 86c; 86d;
86e; 86f; 86g; 86h) in ihrem radial auReren Randbereich
(88; 88a; 88b; 88c; 88d; 88e; 88f; 88g; 88h) beziiglich
der Gehauseanordnung (16; 1l6a; 1l6b; 16c; 1lo6d; lee; 16g;
l6g; 16h) und in einem radial weiter innen gelegenen
Bereich (92; 92a; 92b; 92c; 92d; 92e; 92f; 92g; 92h)
bezliglich der Anpressplatte (72; 72a; 72b; 72c; 724d;
72e; 72f; 72g; 72h) abgestitzt ist, oder/und wobei eine
Kraftbeaufschlagungsanordnung (54; 54a; 54b; 54c) in
ihrem radial &duBeren Randbereich (64; o©¢4a; o©64b; o64c)
bezliglich der Anpressplatte (38; 38a; 38b; 38c) und in

einem radial weiter innen gelegenen Bereich (66; 66a;
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66b; 66c) bezliiglich der Gehauseanordnung (16; 1l6a; 16b;
l6c; 1le6d) abgestiitzt ist.”

Der Wortlaut der Anspriiche der lbrigen Antrage ist flr

die vorliegende Entscheidung nicht relevant.

Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen folgendes

vorgetragen:
a) Zulédssigkeit des mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Hilfsantrags 1 - jetzt Hauptantrag

Der Anspruchssatz stelle einen ernsthaften Versuch dar,
einen den Widerruf des Patents begriindenden Einspruchs-
grund auszuraumen. Da dies erst mit der Beschwerde-
begriindung mdéglich sei, solle dieser Anspruchssatz in

das Verfahren zugelassen werden.

b) Zuruckerstattung der Beschwerdegebihr

Der Einwand der Zwischenverallgemeinerung sei erst ein
Monat vor der mindlichen Verhandlung vorgelegt worden,
so dass die Beschwerdefilhrerin vor der mindlichen
Verhandlung nicht die Gelegenheit gehabt habe, darauf
zU reagieren. Dazu habe es zum damaligen Zeitpunkt auch
keinen Anlass gegeben, da sich die Einspruchsabteilung
in ihrem Bescheid zu den Einwanden gemaB Artikel 100

(c) EPU positiv fiir die Patentinhaberin geduBert habe.

Wahrend der miindlichen Verhandlung habe die Einspruchs-
abteilung die Zulassigkeit der Anderungen besprochen
ohne den Parteien mitzuteilen, dass sie von ihrer
vorlaufigen Meinung zum Einwand gemal Artikel 100 (c)
EPU abriicken wiirde, was nicht im Einklang mit den
Richtlinien flr die Prifung im Europaischen Patentamt

D-VI-4.2 sei.
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Ferner sei sie nicht auf die Patentierbarkeit ein-
gegangen und habe trotzdem nicht nur das Patent wegen
unzuldssiger Zwischenverallgemeinerung widerrufen,
sondern in der Entscheidung auch ihre Meinung zur
Neuheit geduRert, ohne dass dieser Einwand in der

miindlichen Verhandlung angesprochen worden sei.

Zumindest aus diesem letzten Grund liege ein VerstoB
gegen das den Verfahrensparteien grundsatzlich zu
gewdhrende rechtliche Gehdr vor und die Beschwerde-

gebiihr sei zuriickzuerstatten.

c) Hauptantrag - Einwande zu Artikel 100 (c) EPU
Anspruch 1 gemaBl Hauptantrag bestehe aus den
urspringlich eingereichten Ansprichen 1 bis 4 und
geniige somit den Erfordernissen des Artikels 123 (2)

EPU.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgendes

vorgetragen:
a) Zulédssigkeit des mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Hilfsantrags 1 - jetzt Hauptantrag

Dieser Antrag sei verspatet vorgebracht. Da die
Beschwerdefiithrerin schon wahrend des Einspruchs-
verfahrens die Gelegenheit gehabt habe, Hilfsantrage
einzureichen, um auf die bereits vor der damaligen
miindlichen Verhandlung erhobenen Einwande zu reagieren,
solle dieser Antrag nicht in das Verfahren zugelassen

werden.
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b) Zuruckerstattung der Beschwerdegebihr

Die Beschwerdegegnerin hat zu diesem Antrag keine

Stellung genommen.

c) Hauptantrag - Einwadnde zu Artikel 100 (c) EPU

Die Beschwerdegegnerin hat diesbeziiglich keine Einwande

erhoben.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Da die Beschwerdegegnerin keinen Antrag auf mindliche
Verhandlung gestellt hat und dem Hauptantrag der
Beschwerdefilhrerin stattgegeben wird, kann die Ent-

scheidung im schriftlichen Verfahren ergehen.

3. Zulassigkeit des mit der Beschwerdebegriindung

eingereichten Hilfsantrags 1 - jetzt Hauptantrag

Die Beschwerdegegnerin hat zu den mit Schreiben vom 9.
Oktober 2013 eingereichten Antrdgen nicht mehr Stellung
genommen. Zu ihren Gunsten kann allerdings angenommen
werden, dass der Einwand zur Zulassigkeit des mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrags 1 fir
den mit diesem identischen und mit Schreiben vom 9.
Oktober 2013 als Hauptantrag gestellten Antrag

weiterhin besteht.

Bereits der Hilfsantrag 1 wurde erst zusammen mit der
Beschwerdebegriindung und somit verspatet eingereicht.
Es stimmt, dass die Beschwerdefiihrerin wahrend des

Einspruchsverfahrens nicht die Gelegenheit ergriffen

hat, Hilfsantrdge einzureichen und dass die jetzt vor-
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liegenden Antragen schon zum damaligen Zeitpunkt héatten
eingereicht werden konnen, da schon zum damaligen
Zeitpunkt der Einwand gemdR Artikel 100 (c) EPU erhoben

wurde.

Da der Hilfsantrag 1 aber zum friithestmoglichen Zeit-
punkt des Beschwerdeverfahrens eingereicht wurde und
einen ernsthaften Versuch darstellt, einen den Widerruf
des Patents begriindenden Einspruchsgrund auszuraumen,
ist er als normale Reaktion auf die Entscheidung der
Einspruchsabteilung zu werten. Dies gilt umso mehr
angesichts der Tatsache, dass die Einspruchsabteilung
erst am Ende der miindlichen Verhandlung mitgeteilt
hatte, sie halte an ihrer vorlaufigen Meinung, der
Einwand nach Artikel 100 (c) EPU greife nicht durch,
nicht fest, so dass das Patent aus diesem Grund
widerrufen wurde. Folglich wird dieser Antrag in das

Verfahren zugelassen.

Zurickerstattung der Beschwerdegebihr

Es stimmt zwar, dass sich die Einspruchsabteilung in
ihrer vorlaufigen Meinung positiv beziiglich der
Zuldssigkeit der Anderungen geduBlert hatte und dass der
Einwand der Zwischenverallgemeinerung erst danach und
nur ein Monat vor der mindlichen Verhandlung vorgelegt
wurde. Jedoch ist zum einen zu unterstreichen, dass die
vorlaufige Meinung der Einspruchsabteilung nicht
bindend ist. Zum anderen hat die Patentinhaberin sowohl
vor als auch wahrend der miindlichen Verhandlung die
Gelegenheit gehabt, sich zu diesem Einwand zu aubern
bzw. Antrage einzureichen, die den Einwand hétten

beheben kdnnen.

Allerdings ist unstrittig, dass in der mindlichen

Verhandlung vor der Einspruchsabteilung tber die
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Zulidssigkeit der Anderungen des erteilten Anspruchs
ausfihrlich diskutiert wurde. Es lag am Anfang der
mindlichen Verhandlung nur ein Antrag vor und die
Beschwerdefiithrerin macht nicht geltend, dass sie
versucht habe weitere Antrage einzureichen und dass ihr

dies nicht gestattet worden sei.

Bei dieser Sachlage kann sich die Beschwerdefiihrerin
auch nicht mit Erfolg auf Absatz D-VI-4.2 der Richt-
linien fir die Prifung im Europadischen Patentamt
berufen. Denn dieser bezieht sich auf die Bescheide der
Einspruchsabteilung und nicht auf die Fihrung der
mindlichen Verhandlung. Wie oben hervorgehoben, hat die
Beschwerdefihrerin auf jedem Fall die Mdglichkeit
gehabt, geanderte Anspruchssatze einzureichen, hat

diese Gelegenheit jedoch nicht ergriffen.

Somit ist es nicht ersichtlich, weswegen diesbeziiglich

ein Verfahrensfehler liegen sollte.

Auch die Tatsache, dass die Einspruchsabteilung im
obiter dictum ihre Meinung zur Neuheit geduBert hat,
obwohl die Neuheit wahrend der miindlichen Verhandlung
nicht angesprochen wurde, begrindet ebenfalls keinen
VerstoR gegen das Gebot des rechtlichen Gehdrs, da dies
gemaB Artikel 113 EPU nur beziiglich der Entscheidungs-
grinde zu gewdhren ist und es sich beim obiter dictum
nur um die AuBerung einer Meinung handelt, die keine

rechtliche Auswirkung hat.

Da somit ein Verfahrensfehler nicht begangen wurde,

kann die Beschwerdegebithr nicht zurilickgezahlt werden.
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Hauptantrag - Einwdnde zu Artikel 100 (c) EPU

Anspruch 1 gemal Hauptantrag entspricht den
urspringlich eingereichten Ansprichen 1 bis 4, wobei

zusatzlich spezifiziert wird,

dass die Kraftbeaufschlagungsanordnung zur Ubertragung
der Einrlckkraft auf die Anpressplatte "durch das
Einrlickersystem (58; 58a; 58b; 58c; 58d; 58e; 58f; 58g;
58h) beaufschlagbar ist" (Merkmal A) und

dass die Kraftbeaufschlagungsanordnung "in Richtung

Anskuppeln [sic] vorgespannt ist" (Merkmal B).

Das Einfithren der Gegenstande der urspriinglich ein-
gereichten Anspriiche 2 und 3 in den neuen Anspruch 1
behebt den von der Einspruchsabteilung geduBerten

Einwand der Zwischenverallgemeinerung.

Das Merkmal A bringt zum Ausdruck, dass das Einrilicken
der Anpressplatte durch die Wirkung des Einriickersystem
auf die Kraftbeaufschlagungsanordnung stattfindet. Dies
ist in allen in den Figuren dargestellten Ausfihrungs-
formen gezeigt und in den entsprechenden Textpassagen
beschrieben. Folglich fiigt diese Anderung ein Merkmal
ein, das nicht idber den Inhalt der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Form hinausgeht.

Das Merkmal B unterstreicht lediglich, dass die
beanspruchte Kupplung vom Normal-Offen-Typ ist. Da dies
bereits durch den Begriff "Einrickersystem" zum
Ausdruck gebracht ist, der schon im urspriinglich
eingereichten Anspruch 1 verwendet wurde, genligt auch
diese Spezifizierung den Erfordernissen des Artikels
123 (2) EPU.
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Fortsetzung des Verfahrens

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung
lediglich iber den Einspruchsgrund gemaB Artikel 100

(c) EPU des damals geltenden Hauptantrags entschieden.

Uber Neuheit und erfinderische Tatigkeit hat sie
dagegen keine Entscheidung getroffen, da - wie oben
ausgefiihrt -die "weitere Bemerkungen" unter Punkt 3 der
angegriffenen Entscheidung lediglich als eine
vorlaufige Meinung der Abteilung zu bewerten sind, die

keinen rechtlichen Wert haben.

Da beide Parteien es beantragt haben, weist die Kammer
die Angelegenheit zur weiteren Prifung der Neuheit und
der erfinderischen Tatigkeit an die Einspruchsabteilung

zurick.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Gruinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zuriickverwiesen, zur weiteren Prifung auf der Grundlage
des mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 eingereichten
Hauptantrags.

3. Der Antrag auf Rickerstattung der Beschwerdegebithr wird

zurickgewiesen.
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