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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Patentinhaberin hat gegen die am 7. August 2012 zur
Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit
der das Patent Nr. 1 028 512 widerrufen wurde,

Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass die in
dem Anspruch des Hauptantrags hinzugefigten Merkmale
"mit einem Schalter (8)" sowie "sofern die ermittelte
Maximalleistung noch nicht erreicht ist" einen VerstoB
gegen Artikel 123 (2) EPU darstellten.

Ein mindliche Verhandlung fand am 4. Mai 2017 wvor der

Kammer statt.

Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) beantragte als
Hauptantrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und das Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu
erhalten, d.h. den Einspruch zurickzuweisen.

Hilfsweise beantragte sie, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in gednderter
Fassung gemaB dem in der mindlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrag la oder hilfsweise einem der
mit Schreiben vom 4. April 2017 eingereichten

Hilfsantrdage 1 bis 17 aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zurickzuweisen und den neuen Hilfsantrag la wegen

Verspatung nicht ins Verfahren zuzulassen.

Mit dem Hauptantrag wird das Patent in der erteilten
Fassung verteidigt. Der Wortlaut des Anspruchs 1 in der
Bl-Verdffentlichung entspricht nicht dem Druckexemplar
(D8), das der Erteilungsentscheidung zugrunde gelegen
hat (Artikel 97 (1), R 71 (3) EPU). Anspruch 1 in dem
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der Patenterteilung zugrundeliegenden Druckexemplar
(D8) lautet:

"Vorrichtung zur Leistungsversorgung von elektrischen
Verbrauchern (10), die an Sitzen in einem Flugzeug
zugeordneten dezentralen Stromversorgungseinheiten (2)
angeschlossen sind, unter Verwendung einer zentralen
Leistungsverteilungs-Einheit (1), die von der zentralen
Flugzeug-Stromversorgung gespeist wird und die die
dezentralen Stromversorgungseinheiten (2) mit
elektrischer Leistung versorgt, wobei eine Begrenzung
der Anzahl von gleichzeitig eingeschalteten
Verbrauchern (10) in Abhdngigkeit von vordefinierten
Lastgrenzen erfolgt, wobei die zentrale
Leistungsverteilungs-Einheit (1) eine
Leistungsmessungs—- und eine Vergleichseinrichtung (3
bzw. 4) aufweist zur Ermittlung der von den jeweils
einem Sitz zugeordneten eingeschalteten Verbrauchern
(10) abgenommenen elektrischen Leistung zum Vergleich
mit einer durch vorgegebene Grenzwerte einstellbaren
Maximalleistung (5),

dadurch gekennzeichnet, dass

- Jjede einem Sitzplatz zugeordnete dezentrale
Stromversorgungseinheit (2) eine mit einem Schalter (8)
und mit einer Schaltlogik (9) zusammenwirkende
zufallsabhangige Zeitverzdgerungseinheit (7) aufweist,
wobeil die dezentrale Stromversorgungseinheit (2) derart
angepasst ist, dass eine Freischaltung von mindestens
einem an seine jeweilige dezentrale
Stromversorgungseinheit (2) angeschlossenen Verbraucher
(10) durch Setzen einer von den Verbraucher (10) zu der
zugehdrigen Stromversorgungseinheit (2) gefihrten
Statusleitung (11) und, sofern die ermittelte
Maximalleistung (5) noch nicht erreicht ist, nach

Verstreichen einer von der jeweils zugehdrigen
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Zeitverzogerungseinheit (7) vorgegebenen

zufallsabhangigen Zeit erfolgt."”

Im Anspruch 1 des Hilfsantrags la ist das Merkmal
"durch Setzen einer von den Verbraucher (10) zu der
zugehodrigen Stromversorgungseinheit (2) gefilthrten
Statusleitung (11)" wie folgt geandert: "durch Setzen
einer von den Verbraucher (10) zu der Schaltlogik (9)
der zugehdrigen Stromversorgungseinheit (2) gefihrten
Statusleitung (11)"

Die Beschwerdefilhrerin machte geltend, dass die
Merkmale in Patentanspruch 1 des erteilten Patents in
den ursprunglichen Unterlagen eindeutig und unmittelbar

offenbart seien.

Seitens der Einsprechenden sowie der
Einspruchsabteilung sei bezltglich des Merkmals
"ermittelte Maximalleistung" keine Begrindung fir eine
fehlende Offenbarung angegeben worden. Das Merkmal
"ermittelte Maximalleistung" sei urspringlich mit dem
bestimmten Artikel "die" versehen worden, womit klar
gewesen sei, dass unter dem Merkmal "die ermittelte
Maximalleistung" die Maximalleistung des ersten
Absatzes des Anspruchs gemeint war. Da das Wort
"ermittelte" schon im urspringlichen Anspruch 1
vorhanden gewesen sei, sei mit diesem Wort kein VerstolB
gegen Artikel 123 (2) EPU festzustellen.

Bezliglich des Schalters 8 sei anzumerken, dass der
urspringliche Anspruch eine Schaltlogik sowie eine
bedingte Freischaltung erwahnt habe. Dabei sei klar
gewesen, dass ein Schalten erfolgte, das zwanglaufig
mittels eines Schalters erfolgen miisse. Der Schalter
selbst sei in der urspringlichen Offenbarung auf Seite

4, Zeilen 24 und 35 erwahnt worden. Aus Seite 4, Zeilen
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23 bis 25 gehe die Zusammenwirkung des Schalters mit
der Zeitverzdgerungseinheit hervor. In diesem Satz sei
kein Bezug zur Leistungsmessung zu finden. Der Schalter
brauche auch nicht als Bestandteil der
Zeitverzogerungseinheit definiert zu werden, da er aus

Seite 4, Zeile 35 als getrennt davon zu verstehen sei.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden liege
insoweit keine unzuladssige Zwischenverallgemeinerung
vor, weil vorliegend kein unentwirrbarer
("inextricable") Zusammenhang mit den anderen Merkmalen
bestehe. Die Verbindung des Schalters mit der
Leistungsmessungseinrichtung stelle auch kein
wesentliches Merkmal dar.

Die weiteren von der Einsprechenden genannten
Merkmalsverknipfungen seien im erteilten Anspruch schon

vorhanden.

Das Merkmal "von den Verbraucher zu der zugehdrigen
Stromversorgungseinheit (2) gefihrten Statusleitung
(11)" sei eine Klarstellung des im urspringlichen
Anspruch 1 befindlichen Begriffs "Statusleitung”". Die
allgemeine Idee der Erfindung sei, dass eine
Information Uber die Maximalleistung ibertragen werden
musse. Die Passage der Beschreibung von Seite 4 bis
Seite 5 erwahne sowohl eine mit der Statusleitung 6
vermittelte Information, als auch weitere Signale,
wobei die Statusleitung 11 eines dieser Signale
Ubertrage. Der Anspruch musse so ausgelegt werden, dass
die iUber die Statusleitung 6 vermittelte Information
bzw. Bedingung in dem Merkmal "sofern die ermittelte
Maximalleistung (5) noch nicht erreicht ist" implizit
vorhanden sei, und dass daneben ein weiteres Signal
bzw. eine weitere Bedingung mit der Statusleitung 11
vermittelt worden sei. Aus Seite 3, Zeilen 10 bis 18

der urspringlichen Beschreibung werde mit dem Ausdruck
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"es kann" klar, dass die Statusleitung 6 nur optional
sei. Dieser Absatz ergebe keinen Sinn, wenn in der
vorigen Passage, die dem urspringlichen Anspruch
entspreche, die Statusleistung schon als Statusleistung
6 verstanden werden solle. Folglich sei das
Bezugzeichen 11 im urspringlichen Anspruch nicht
fehlerhaft gewesen und durch das Merkmal
"Statusleistung (11)" mit der Hinzufliigung des Merkmals
"von den Verbraucher (10) zu der zugehdrigen
Stromversorgungseinheit (2) gefihrten Statusleitung
(11)" lediglich klar gestellt worden.

Zwischen diesem Merkmal und dem Schalter bestehe kein
Zusammenhang. Dem Anspruch miissten daher keine weiteren

Merkmale hinzugefiigt werden.

Das letzte hinzugefiigte Merkmal "von der jeweils
zugehorigen Zeitverzodgerungseinheit (7) vorgegebenen"
sei nur eine Klarstellung des Ursprungs der
zufallabhdngigen Zeit, wobeili das Wort "vorgegebenen"
nicht dazu fihre, die zeitverzdgerungseinheit als
Konstante anzusehen, da es sonst mit dem Adjektiv

"zufallsabhangigen" im Widerspruch stehe.

Die Beschwerdefiihrerin ist der Ansicht, dass der in der
mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
gestellte Hilfsantrag la zuzulassen sei. Dieser Antrag
seil eingereicht worden, weil die Beschwerdekammer in
der mindlichen Verhandlung darauf hingewiesen habe,
dass die aus der Figur entnommene Definition der
Statusleistung 11 mit der beanspruchten Fuhrung von dem
Verbraucher zur Stromversorgungseinheit, so nicht
offenbart sei. Obwohl dieser Einwand unter Artikel

123 (2) EPU falle, sei diese spezifische Begrindung
erstmals wahrend der Verhandlung vor der Kammer

vorgebracht worden. Der neue Anspruch sei zudem nur mit
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den zwei Worten "der Schaltlogik" erganzt worden und

verkompliziere deshalb nicht die Sachlage.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

Das Merkmal "ermittelte Maximalleistung" sei nicht
urspringlich in Verbindung mit den anderen
hinzugefigten Merkmalen offenbart und verstoBe deshalb
gegen Artikel 123 (2) EPU. Da der Begriff "ermittelte"
sich nur im urspringlichen Anspruch 1 befunden habe,
seien mit dem urspringlichen Anspruch 1 und der
urspringlichen Beschreibung zwei verschiedene
Gegenstande offenbart worden. Jedes aus der
Beschreibung in Anspruch 1 hinzugefiigte Merkmal fihre
deshalb zu einer Kombination, die nicht urspringlich

offenbart gewesen sei.

Das Merkmal "Schalter" stelle eine unzuldssige
Zwischenverallgemeinerung dar. Ein Schalter sei
urspringlich nur auf Seite 4 sowie in der einzelnen
Figur offenbart worden. Aus der urspringlichen
Offenbarung, Seite 4, Zeilen 23 bis 31, seien vier
untrennbare Merkmale abzuleiten: a) der Schalter 8 sei
mit der Leistungsmessungseinrichtung verbunden, b) der
Schalter gehdre zu der Zeitverzdgerungseinheit 7, c)
welche zusammen mit einer Logikeinheit angeordnet sei,
und d) welche an dem Ausgang der Statusleitung 6
verbunden sei. Das den Schalter 6 betreffende Merkmal
dirfe deshalb nicht einzeln aus seinem Kontext
herausgenommen werden. Im erteilten Anspruch fehlen
Merkmale bezliglich der Leistungsmessungseinrichtung 3,
der Statusleitung 6 mit deren Ausgang, sowie der
Zugehdérigkeit des Schalters zu der
Zeitverzogerungseinheit, welche mit einer Logikeinheit

versehen ist. Die im Anspruch 1 erwahnte Schaltlogik
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setze keinen Schalter voraus, und Seite 4, Zeile 31 ff.
zeige eindeutig, dass der Schalter 8 "in Abhangigkeit
von einer gesetzten Statusleitung 6 schaltet". Das
Merkmal "sofern die ermittelte Maximalleistung (5) noch
nicht erreicht ist" setze auch keinen Schalter voraus,
und sei auch viel weniger konkret als eine
Statusleitung 6, die die Vergleichseinrichtung 4 mit
der Stromversorgungseinheit 2 verbinde. Nach dem
urspringlichen Anspruch 1 sei es auch moéglich gewesen,

dass die Freischaltung ohne Schalter erfolge.

Beziiglich des Merkmals "einer von den Verbraucher (10)
zu der zugehdrigen Stromversorgungseinheit (2)
gefihrten Statusleitung (11)" sei anzumerken, dass die
Passage der Beschreibung Seite 4, Zeile 11 bis Seite 5,
Zeile 4, keine Statusleitung erwdahne. Dieses Merkmal
konne hochstens von der Figur abgeleitet worden sein.
Wenn Merkmale aus einer Figur Ubernommen werden,
mussten auch alle dazu gehdrigen Merkmale der Figur
hinzugefigt werden. Da die Statusleitung 11 zu dem AND-
Gatter der Schaltlogik gefihrt werde, miisse in den
Anspruch z.B. auch ein Merkmal beziiglich der
Statusleitung 6, die ganz konkret zu dem zweiten
Eingang der AND-Gatter der Schaltlogik bzw.
Logikeinheit 9 gefihrt wird, tUbernommen werden. Weil
diese Merkmale nicht vorhanden seien, liege auch

insoweit eine Zwischenverallgemeinerung vor.

Das Wort "vorgegebenen" an der letzten Zeile des
Anspruchs 1 sei nirgendwo in den urspringlichen
Unterlagen zu finden. Es kennzeichne auch die Zeit als
konstant und stehe deshalb im Widerspruch zu der damit

gekennzeichneten zufallabhédngigen Zeit.
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Der neue Hilfsantrag la solle nicht ins Verfahren
zugelassen werden. Die Kriterien des Artikels 12 (1)
VOBK fur die Zulassung eines neuen Antrags seien nicht
erfillt, insbesondere die des Artikels 12 (4) VOBK,
well der Antrag schon im erstinstanzlichen Verfahren
hatte vorgebracht werden koénnen. Auch unter Artikel
13 (1) VOBK sei eine Zulassung abzulehnen, denn die
dort genannten Bedingungen flir die Ausibung des
Ermessens der Kammer seien im vorliegenden Verfahren
nicht erfillt. Die durch die Definition der
Statusleistung verursachte Erweiterung sei namlich
schon am Anfang des Einspruchsverfahrens auf Seite 7

der Einspruchsbegrindung beanstandet worden.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (Kapitel
IV.E.4.1.4; 4.3, 4.4.1 sowie G9/91 und 10/91, und
T1033/10) sei der sehr spat eingereichte Hilfsantrag la
aus Grinden der Verfahrensdkonomie und weil keine
Reaktionsmdglichkeit seitens der Einsprechende mdglich
sei, sowie keine notige Recherche gemacht werden kénne,
auch nicht ins Verfahren zuzulassen. Insbesondere
bestimme diese Rechtsprechung, dass ein so spat
eingereichter Antrag prima facie eindeutig gewadhrbar
sein misse. Das bedeute, dass auch Neuheit und
erfinderische Tatigkeit zu priufen seien, was aber ohne
eine zusatzliche Recherche und eine damit wverbundene
Verfahrensverzdgerung nicht méglich sei. Der neue
Hilfsantrag la werfe daher neue Fragen auf, die nicht
ohne Verzdgerung des Verfahrens zu beantworten seien.
Der Hilfsantrag la verstoBe auch gegen Artikel 84 EPU,
da das hinzugefiigte Merkmal "der Schaltlogik" das
unklare Merkmal "die dezentrale Stromversorgungseinheit
(2) derart angepasst ist" spezifiziere. Die Klarheit
des gesamten Anspruchs kénne deshalb in Frage gestellt

werden.
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SchlieBlich stelle der Anspruch des Hilfsantrags la aus
den gleichen Grinden wie zu Anspruch 1 des Hauptantrags
dargelegt, eine Zwischenverallgemeinerung dar, und
verstoBe deshalb gegen Artikel 123 (2) EPU.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPU
2.1 Entgegen der Ansicht der Einspruchsabteilung offenbart

die urspringliche Anmeldung eine "ermittelte

Maximalleistung".

Dieses Merkmal hat sich schon im kennzeichnenden Teil
des urspringlichen Anspruchs 1 befunden. Die Passage
auf Seite 3, Zeile 7 der urspringlichen Anmeldung
(Absatz [0006] der Patentschrift) entsprach diesem
kennzeichnenden Teil und lautete:

"eine Freischaltung von mindestens einem an seine
jeweilige dezentrale Stromversorgungseinheit
angeschlossenen Verbraucher durch Setzen einer
Statusleitung und, sofern die ermittelte
Maximalleistung noch nicht erreicht ist, nach

Verstreichen einer zufallsabhangigen Zeit erfolgt".

In der vorliegenden Erfindung wird die Maximalleistung
nicht ermittelt sondern eingestellt. Die Kammer stimmt
daher der Beschwerdefilhrerin dahingehend zu, dass der
Fachmann wegen des sich in dem Merkmal "die ermittelte
Maximalleistung" befindenden Artikels "die" sofort
verstanden hatte, dass es sich damit um die schon im

Anspruch 1 erwahnte einstellbare Maximalleistung
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handelt, wobei das Wort "ermittelte" eine Unklarheit
beinhaltet, die in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren

zu interpretieren ist.

Das Wort "ermittelte" befand sich auch in der
urspringlichen Beschreibung auf Seite 3, Zeile 7. Dabei
bestand die gleiche Unklarheit auch zwischen der
Beschreibung Seite 4, Zeile 7 und der Beschreibung des
Ausfihrungsbeispiels. Wegen dieser Unklarheit
interpretiert der Fachmann die Passage auf Seite 4 in
der gleichen Weise, wie in Anspruch 1. Es kann daher
der Beschwerdegegnerin nicht zugestimmt werden, dass
jegliche Heranziehung von Merkmalen aus der
Beschreibung und deren Verknupfung mit dem Merkmal
"ermittelte Maximalleistung" zwangldufig zu einem

VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU filhren wirde.

Die Aufnahme des Merkmals "mit einem Schalter" in das
Merkmal "dass jede einem Sitzplatz zugeordnete
Stromversorgungseinheit (2) eine mit einem Schalter (8)
und mit einer Schaltlogik (9) zusammenwirkende
zufallsabhangige Zeitverzogerungseinheit (7) aufweist"
fuhrt nicht zu einer unzuldssigen Erweiterung. Die
Kammer schlieBt sich insoweit der Meinung der
Einspruchsabteilung sowie der Parteien an, dass die zu
diesem Merkmal relevanten Textstellen der
urspringlichen Beschreibung auf Seite 4, Zeile 11 bis
Seite 5, Zeile 3 (Absatz [0009] der Patentschrift) zu
finden sind, wobei das Wort "Schalter" auf Seite 4,

Zeilen 24 und 35 explizit erwahnt ist.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die zuvor
genannte Passage der Beschreibung eine Anordnung des
Schalters 8 offenbare, sowie dass eine Bedingung,
namlich die gesetzte Statusleitung 6, flir das

Zuschalten der Verbraucherleistung verantwortlich sei
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(siehe Schreiben vom Beschwerdegegnerin Seite 8, Zeilen

2 bis 5). Folglich sei die Offenbarung des Schalters 8

mit den folgenden offenbarten Merkmalen a), b), c) und

d) eng verbunden:

- a) der Schalter 8 sei mit der
Leistungsmesseinrichtung verbunden,

- b) der Schalter gehdre zu der
Zeltverzogerungseinheit 7,

- c) welche zusammen mit einer Logikeinheit
angeordnet sei, und

- d) welche mit dem Ausgang der Statusleitung 6

verbunden sei.

In dem urspringlichen Anspruch ist von einer
"Freischaltung von mindestens einem an seine Jjeweilige
dezentrale Stormversorgungseinheit (2) angeschlossenen
Verbraucher (10)" die Rede. Aus dem Vorhandensein einer
Freischaltung und einer Schaltlogik ergibt sich fir das
vorliegende Patent implizit, das Vorhandensein eines
Schalters. Ein Schalter in der Stormversorgungseinheit
war somit schon in dem urspringlichen Anspruch
impliziert. Die explizite Erwahnung dieses Schalters
fihrt daher nicht zu einer Anderung des Gegenstands
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPU).
Folglich braucht Merkmal a) nicht im Anspruch erwdhnt

zUu werden.

Eine Definition des Schalters 8 mit den Merkmalen b)
und c) 1ist auch nicht notig. Seite 4, Zeilen 31 bis 35,
namlich "In Abhadngigkeit...schaltet eine zufallig
ausgewadhlte dezentrale Stromversorgungseinheit 2 unter
Verwendung ihrer zufallsabhadngigen
Zeitverzogerungseinheit 7, ihres Schalters 8 und ihrer
Logikeinheit 9" gibt im Einklang mit dem Anspruch

eindeutig an, dass der Schalter 8 (sowie die
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Logikeinheit 9) nicht der Zeitverzdgerungseinheit 7
sondern der Stromversorgungseinheit 2 zugehort.

Die Abbildung ist auch eine weitere Offenbarung des
Schalters. Aus dieser Abbildung geht eindeutig hervor,
dass die Stromversorgungseinheit 2 den Schalter 8, die
Zeitverzogerungseinheit 7 sowie die Schaltlogik 9
beinhaltet, und dass die Zeitverzdgerungseinheit mit

dem Schalter und der Schaltlogik zusammenwirkt.

Der Anspruch braucht nicht alle aus der einzigen
Abbildung ableitbaren Merkmale, insbesondere die aus
der Abbildung entnommenen Verbindungen des Schalters
sowie der Schaltlogik (Logikeinheit) zu beinhalten.
Dass die Logikeinheit (Schaltlogik) mit der
Statusleitung 6, sowie der Schalter 8 mit der
Leitungsmessung verbunden sind, ist ndtig um eine
funktionierende Schaltung zu erhalten. Alle Funktionen
oder die dazu beitragenden Elemente brauchen nicht im
Anspruch ausdricklich erwahnt zu werden. Ein Anspruch
soll nur den begehrten Schutz definieren. Folglich
blieb von Anfang an offen, ob die Bedingung "sofern die
ermittelte Maximalleistung (5) noch nicht erreicht ist"
mittels einer Statusleitung 6, wie im
Ausfihrungsbeispiel oder mittels anderen
Ubermittlungswegen (z.B. WLAN) erfolgt. Die Weglassung
des Merkmals bezliglich der Statusleitung 6 (Merkmal d))
verursacht deshalb keinen VerstoBl gegen Artikel 123 (2)
EPU.

Wahrend des Einspruchsverfahrens vertrat die
Einsprechende die Auffassung, dass statt der im
urspringlichen Anspruch 1 genannten Statusleitung 11
die Statusleitung 6 gemeint gewesen ware. Folglich
stelle das hinzugefiigte Merkmal "einer von den

Verbraucher (10) zu der zugehdrigen
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Stromversorgungseinheit (2) gefihrten Statusleitung
(11)" einen VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU dar.

Dem ist jedoch nicht zu folgen. Aus der Struktur und
dem logischen Aufbau der Beschreibung ergibt sich
vielmehr, dass die Statusleitung 11 und nicht die
Statusleitung 6 im urspringlichen Anspruch 1 gemeint
war. Die Passage der urspringlichen Beschreibung, Seite
2, Zeile 30 bis Seite 3, Zeile 8 entspricht dem
Wortlaut des urspringlichen Anspruchs 1 und beschreibt
den Ausgangspunkt der Erfindung. Diesem Teil der
urspringlichen Beschreibung folgt unmittelbar die
Passage "Es kann zudem vorgesehen sein, dass - beim
Erreichen bzw. Uberschreiten der Maximalleistung eine
Statusleitung gesetzt wird,...". Bel der in diesem Satz
erwahnten, lediglich optionalen Statusleitung kann es
sich nur um die Statusleitung 6 handeln. Da es sich um
ein zusatzliches Merkmal handelt, dass folglich fiur den
erfindungsgemalien Gegenstand nicht zwingend ist, kann
namlich nicht die bereits im vorhergehenden Absatz
beschriebene Statusleitung gemeint sein. Folglich kann
die in der vorherigen Passage, Seite 3, Zeile 6,
genannte Statusleitung nur als die Statusleitung 11
verstanden werden, wie im urspringlichen Anspruch 1 mit

der Bezugsziffer 11 richtigerweise angedeutet.

Deshalb darf das Merkmal "Statusleistung (11)" mit

Merkmalen aus der urspringlichen Beschreibung bzw.

Abbildung klargestellt werden, solange diese selbst
nicht gegen Artikel 123 (2) EPU verstoBen.

Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin
vorgetragen, dass das hinzugefigte Merkmal "von den
Verbraucher (10) zu der zugehdrigen
Stromversorgungseinheit (2) gefihrten Statusleistung

(11)" aus der einzigen Abbildung des Patents stammt.
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Diese Abbildung zeigt aber eindeutig, dass die
Statusleistung 11 von dem Verbraucher 10 zu der
Schaltlogik der zugehOrigen Stromversorgungseinheit 2,
nicht dagegen von dem Verbraucher zu der
Stromversorgungseinheit gefihrt ist. Folglich ist das
hinzugefiigte Merkmal "einer von den Verbraucher (10) zu
der zugehdrigen Stromversorgungseinheit (2) gefihrten
Statusleitung (11)", das die Einschréankung "zu der
Schaltlogik" nicht beinhaltet, nicht urspringlich
offenbart. Deshalb liegt ein Verstoll gegen Artikel

123 (2) EPU vor.

Hilfsantrag la

Um diesen ertsmals in der mindlichen Verhandlung
erdrterten Einwand auszuraumen, hat die
Beschwerdefihrerin in der mindlichen Verhandlung
Hilfsantrag la gestellt. Der Anspruch des Hilfsantrags
la unterscheidet sich von dem Anspruch des Hauptantrags
dadurch, dass das Merkmal "durch Setzen einer von den
Verbraucher (10) zu der zugehdérigen
Stromversorgungseinheit (2) gefihrten Statusleitung
(11)" gedndert wurde in: "durch Setzen einer von den
Verbraucher (10) zu der Schaltlogik der zugehdrigen
Stromversorgungseinheit (2) gefihrten Statusleitung
(11)".

Zulassigkeit des Hilfsantrags la
Die Kammer hat den erstmals in der miindlichen
Verhandlung gestellten Hilfsantrag la in das Verfahren

zugelassen.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin hatte die

Beschwerdefihrerin keine Veranlassung, die in diesem
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Hilfsantrag vorgenommene Anderung bereits zu einem
friheren Zeitpunkt vorzunehmen, da der Aspekt, der die
Anderung veranlasst hat, erstmals in der mindlichen

Verhandlung thematisiert worden ist.

Der Verstoll des Merkmals "einer von den Verbraucher
(10) zu der zugehdrigen Stromversorgungseinheit (2)
gefihrten Statusleitung (11)" gegen Artikel 123 (2) EPU
ist von der Beschwerdegegnerin zwar schon mit der
Einspruchsbegrindung beanstandet worden und war auch
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Die
Beschwerdegegnerin hat diesen Einwand indes damit
begrindet, dass die in dem hinzugefigten Merkmal
genannte Statusleitung nicht die Statusleitung 11,
sondern die Statusleitung 6 sei und deshalb weitere
Merkmale des Ausfihrungsbeispiels idbernommen werden
mussten. Wie bereits unter Ziffer 2.3.1. ausgefihrt,
betrifft das Merkmal indes die Statusleitung 11. Die
(unzutreffenden) Ausfihrungen der Beschwerdegegnerin
haben deshalb keine Veranlassung zu einer Anderung des
Anspruchs gegeben. Die mit dem hinzugefligten Merkmal
verbundene Problematik des nicht urspringlich
offenbarten Anschlusses der Statusleitung 11 direkt an
die Stromversorgungsversorgungseinheit 2, wurde
demgegeniiber in dem der mindlichen Verhandlung

vorhergehenden Verfahren nicht thematisiert.

Wenn ein Aspekt erstmals in der mindlichen Verhandlung
erbrtert wird, gebietet der Grundsatz des rechtlichen
Gehdérs (Artikel 113 (1) EPU), dass eine Partei, hier
die Patentinhaberin, die Moglichkeit erhdlt, hierzu
Stellung zu nehmen, um ihre Rechte zu verteidigen. Dies
beinhaltet auch die Moglichkeit, bei Bedarf durch
Anpassung ihrer Antrage auf den neuen Aspekt reagieren

zu durfen.
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Der Grundsatz des rechtlichen Gehdrs nach Artikel

113 (1) EPU ist auch bei der Entscheidung tber die
Zurickweisung verspateten Vorbringens nach den
Regelungen der VOBK (Artikel 12(2) (4), 13 (1), (3)
VOBK) im Rahmen der Ermessensausibung bzw. bei der
Auslegung zu beachten. Zum einen handelt es sich bei
den Normen des EPU um hoherrangiges Recht, zum anderen
gebietet auch Art. 23 VOBK eine Anwendung der
Regelungen der VOBK dergestalt, dass kein Widerspruch
zu dem Geist und Ziel des EPU entsteht. Eine
Zurlickweisung neuen Vorbringens nach Artikel 12 (4),
13 (1), (3) VOBK darf daher nicht erfolgen, wenn damit
eine Verletzung des Anspruchs auf das rechtliche Gehor
nach Artikel 113 (1) EPU verbunden ware.

Dementsprechend werden geanderte Antrage, die als
Erwiderung auf neue Einwande eingereicht werden, nach
der Rechtsprechung der Beschwerdekammer in der Regel
zugelassen, wenn - wie hier - auch bei sorgfaltiger
Verfahrensfihrung keine Veranlassung bestand, die
Anderung zu einem friheren Zeitpunkt vorzunehmen (vgl.
dazu die Rechtsprechungsibersicht in: Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, 8. Auflage, Seite 1305, Ziffer
IV.E.4.4.3). Die von der Beschwerdegegnerin zitierte
Rechtsprechung der Beschwerdekammern betrifft
demgegeniber nicht die Zulassung neuen Vorbringens als
Reaktion auf einen erstmals in der mindlichen
Verhandlung erdrterten Aspekt und ist daher auf die
hier vorliegende Verfahrenskonstellation nicht

ubertragbar.

Im Ubrigen liegen die Voraussetzungen fir eine
Zurickweisung verspateten Vortrags nach Artikel 13 (3)
VOBK entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin
vorliegend ohnehin nicht vor. Die im Hilfsantrag la

vorgenommenen Anderungen haben namlich keine Fragen
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aufgeworfen, deren Behandlung der Kammer oder der
Beschwerdegegnerin ohne eine Verlegung der miindlichen

Verhandlung nicht zuzumuten gewesen wéare.

Die vorgenommene Anderung beschrédnkt sich vielmehr auf
die Hinzufligung eines einzigen Merkmals ("zu der
Schaltlogik (9)"), dessen Offenbarung sich ohne
weiteres aus der einzigen Zeichnung des Streitpatents
ergibt. Die Beschwerdegegnerin hatte wahrend der
Unterbrechung der mindlichen Verhandlung genigend Zeit,
sich mit dieser Thematik zu befassen und dazu
abschlieBend vorzutragen. Dementsprechend hat die
Beschwerdegegnerin auf Nachfrage des Vorsitzenden in
der mindlichen Verhandlung auch erklart, dass eine
weitere Unterbrechung zur Erdrterung der Vereinbarkeit
des Hilfsantrags la mit Art. 123 (2) EPU nicht
notwendig sei (siehe Protokoll zur mindlichen

Verhandlung) .

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin bedurfte es
auch keiner Verlegung der mindlichen Verhandlung, um
zur Prifung der "prima facie Gewdhrbarkeit" des neuen
Antrags eine Recherche iber Neuheit und erfinderische

Tatigkeit zu ermdglichen.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann die
Zulassung eines geadnderten Antrags unter Umstanden
davon abhdngig gemacht werden, dass die Anderung einen
erfolgsversprechenden Versuch zur Ausraumung der
erdrterten Einwadnde darstellt. Im vorliegenden Fall hat
die angefochtene Entscheidung indes lediglich Einwéande
unter Artikel 123 (2) und 84 EPU behandelt, obwohl mit
dem Einspruch auch fehlende Neuheit und fehlende
erfinderische Tatigkeit geltend gemacht worden waren.
Die Kammer hat daher schon in der Mitteilung vom 30.

Januar 2017 darauf hingewiesen, dass fir den Fall, dass
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es auf diese Aspekte ankommen sollte, eine
Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung erfolgen
wlirde. Ungeachtet der Frage, ob die Kammer in einer
solchen Konstellation zu einer weitergehenden Priufung
im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit
berechtigt ware (dazu siehe T 1650/08 vom 2. Oktober
2012), ist sie - auch im Lichte der Entscheidung der
GroBen Beschwerdekammer G 9/91 vom 31. Marz 1993 (siehe
dort Punkt 18) - zumindest nicht verpflichtet, Aspekte
auf die die angefochtene Entscheidung nicht gestitzt

worden ist, erstmals im Beschwerdeverfahren zu prifen.

Vorliegend geniigte es folglich, dass der geanderte
Antrag, der Beschwerdefiihrerin geeignet war, die
verfahrensgegenstandlichen Einwande unter Artikel

123 (2) EPU und Artikel 84 EPU auszurdumen, ohne neue
Fragen aufzuwerfen. Fir eine entsprechende Prifung

bedurfte es indes keiner Recherche.

Artikel 84 und 123 (2) EPU

Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, dass der mit
den Worten "der Schaltlogik" erganzte Anspruch das
Merkmal "wobei die dezentrale Stromversorgungseinheit
(2) derart angepasst ist" kennzeichne, und dass deshalb
die Unklarheit des soeben genannten Merkmals in Frage
gestellt werde und folglich zu prifen sei.

Zur Frage, inwieweit die Klarheit im Rahmen eines
Einspruchsverfahrens uUberpruft werden kann, hat die
GroRe Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G3/14 aber
entschieden, dass bei der Prifung nach Artikel 101 (3)
EPU, ob das Patent in der gednderten Fassung den
Erfordernissen des EPU geniigt, die Anspriche des
Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPU

gepruft werden konnten, sofern - und dann auch nur
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soweit - diese Anderung einen VerstoR gegen Artikel 84
EPU herbeifiihre.

Im vorliegenden Fall ist die mdgliche Unklarheit des
Merkmals "wobei die dezentrale Stromversorgungseinheit
(2) derart angepasst ist" durch Hinzufigung der Worte
"der Schaltlogik" indes weder verscharft noch
verbessert worden. Folglich sind die durch die GroRe
Beschwerdekammer im Falle G3/14 gesetzten
Voraussetzungen fiir eine Uberprifung der Klarheit nicht

erfillt, so dass der Einwand unzuladssig ist.

Die Anderung beinhaltet entgegen der Ansicht der
Beschwerdegegnerin 1 auch keine unzuldssige
Zwischenverallgemeinerung nach Artikel 123 (2) EPU. Das
in Anspruch 1 des Hilfsantrags la gednderte Merkmal
"von den Verbraucher (10) zu der Schaltlogik der
zugehdrigen Stromversorgungseinheit (2) gefihrten
Statusleistung (11)" entspricht der aus der Abbildung

herleitbaren Definition der Statusleitung 11.

Da die Statusleitung 11 schon im urspringlichen
Anspruch 1 stand, wurde sie durch das aus der Abbildung
entnommene Merkmal lediglich prazisiert.

Es ist zulassig, zur Prazisierung eines bereits im
Patentanspruch vorhandenen Merkmals (hier:
Statusleitung (11)) auf die Beschreibung bzw. die Figur
eines Ausfihrungsbeispiels zurickzugreifen, soweit das
prazisierende Merkmal (hier: nahere Beschreibung der
Fihrung der Statusleitung (11)) dort mit Bezug auf
einen allgemeinen Kontext, d.h. ohne funktionalen Bezug
zu den Besonderheiten des Ausfihrungsbeispiels,
offenbart ist. Das ist vorliegend der Fall, da fir den
Fachmann aus der Beschreibung ohne weiteres erkennbar
ist, dass das Ausfihrungsbeispiel eine besondere
Ausgestaltung lediglich im Hinblick auf die

Statusleitung 6 offenbart, jedoch ohne dass diese
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Besonderheit in einem funktionalen Zusammenhang mit der

Fihrung der Statusleitung 11 stehen wirde.

Vor diesem Hintergrund war es nicht notwendig, weitere

Merkmale aus der Abbildung in den Anspruch aufzunehmen.

Folglich wverstdlt der Anspruch nicht gegen Artikel
123 (2) EPU.

Weiteres Verfahren

Nachdem der Hilfsantrag la die Erfordernisse des
Artikels 123 EPU erfuillt, weist die Kammer die
Angelegenheit entsprechend der Mitteilung vom 30.
Januar 2017 zur weiteren Prifung auf der Grundlage des
Hilfsantrags la an die erste Instanz zurick. Keine der
Parteien hat gegen diese Verfahrensweise Einwande

erhoben.



- 21 - T 2227/12

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz

zurickverwiesen zur weiteren Entscheidung auf der

Grundlage des Anspruchs nach Hilfsantrag la.

Die Geschaftsstellenbeamtin:

U. Bultmann
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