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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat Beschwerde
gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
eingelegt, mit der festgestellt wurde, dass das

europaische Patent 1 321 639 in gednderter Fassung den

Erfordernissen des EPU geniigt.

Das Patent in seiner erteilten Fassung wie auch in der
vor der Einspruchsabteilung gednderten und filr
gewahrbar befundenen Fassung enthalt nur einen
unabhdngigen Anspruch und mehrere von ihm abhangige
Anspriche, die jeweils auf eine

Schalldémpfungseinrichtung gerichtet sind.

Am 7. November 2017 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt in deren Verlauf die
Beschwerdefiithrerin einen zuvor mit Schreiben wvom

6. Oktober 2017 eingereichten Hauptantrag nach der
Diskussion eines Neuheitseinwands zuricknahm und einen
zu Beginn der Verhandlung als Hilfsantrag eingereichten
zu ihrem neuen Hauptantrag erhob. AuBerdem reichte sie

den weiteren "Hilfsantrag 10:50 Uhr" ein.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
auf der Grundlage des in der mindlichen Verhandlung vom
7. November 2017 eingereichten Hauptantrags, hilfsweise
auf der Grundlage des "Hilfsantrags 10:50 Uhr" aufrecht

zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.

Der einzige unabhangige Anspruch 1 des Hauptantrags hat

folgenden Wortlaut - Hervorhebungen durch die Kammer
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stellen die Anderungen im Vergleich zu seiner erteilten

Fassung dar:

"Schalldéampfungseinrichtung fir Verbrennungsmotoren mit
einem Schalldampfergehduse (1) mit mindestens einer
Abgaseintrittsdffnung (6, 7) und mindestens zwei
Abgasaustrittsdéffnungen (8, 9), insbesondere
Nachschalldampfer einer Zwei-Rohr-Abgasanlage, bei
welcher ein im Wesentlichen gerades erstes Abgasrohr
(17) vorgesehen ist, welches eine Abgaseintrittsdéffnung
(6) mit einer ersten Abgasaustrittsoffnung (8)
verbindet und dessen Inneres iber mindestens eine
Offnung (20) mit dem Inneren des Schalldampfergehiuses
(1) in Verbindung steht, bei welcher in
Stromungsrichtung (I) hinter den Offnungen (20) eine
Absperreinrichtung (22a) angeordnet ist, die zwischen
einer die Abgasstromung durch die erste
Abgasaustrittsdffnung (8) mindestens teilweise
unterbindenden und einer diese freigebenden Stellung
verstellbar ist, wobei die Absperreinrichtung (22a)
derart ausgestaltet ist, dass sie in Abhangigkeit wvon
der Drehzahl des Verbrennungsmotors so verstelltbar—ist
wird, dass die Absperreinrichtung (22a) das erste
Abgasrohr (17) bei niederen Drehzahlen sperrt und bei
hohen Drehzahlen freigibt, und bei welcher ein zweites
Abgasrohr (23) vorgesehen ist, dessen eines Ende mit
der zweiten Abgasaustrittsoffnung (9) verbunden ist,
wobeil das zweite Abgasrohr (23) iber mindestens eine
Offnung (24, 24', 24", 26) mit den Offnungen (20) des
ersten Abgasrohrs (17) in Stromungsverbindung steht,
dadurch gekennzeichnet,

dass das erste Abgasrohr (17) zwischen der
Abgaseintrittsdéffnung (6) und der Abgasaustrittsoéffnung
(8) als durchgédngiges Rohr ausgebildet ist und dass die
Offnungen (20, 26) des ersten Abgasrohres (17) und des

zweiten Abgasrohres (23) bzw. die freien Enden des
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zwelten Abgasrohres (23) in einer gemeinsamen

Resonanzkammer (13) angeordnet sind."

Der "Hilfsantrag 10:50 Uhr" umfasst zwei unabhangige
Anspriche, wobei der Anspruch 1 dem von der
Einspruchsabteilung fir gewdhrbar befundenen Anspruch
entspricht. Da sein Wortlaut fir die hier zu treffende
Entscheidung nicht relevant ist, wird auf seine
Wiedergabe verzichtet. Der unabhangige Anspruch 11 hat

folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Betrieb einer Schalldampfungseinrichtung
flir Verbrennungsmotoren mit einem Schalldampfergehause
(1) mit mindestens einer Abgaseintrittsdéffnung (6, 7)
und mindestens zweil Abgasaustrittsoffnungen (8, 9),
insbesondere Nachschalldampfer einer Zwei-Rohr-
Abgasanlage, bei welcher ein im Wesentlichen gerades
erstes Abgasrohr (17) vorgesehen ist, welches eine
Abgaseintrittsdffnung (6) mit einer ersten
Abgasaustrittsdffnung (8) verbindet und dessen Inneres
tiber mindestens eine Offnung (20) mit dem Inneren des
Schalldéampfergehduses (1) in Verbindung steht, bei
welcher in Strémungsrichtung (I) hinter den Offnungen
(20) eine Absperreinrichtung (22a) angeordnet ist, die
zwischen einer die Abgasstrdmung durch die erste
Abgasaustrittsoffnung (8) mindestens teilweise
unterbindenden und einer diese freigebenden Stellung
verstellbar ist, und bei welcher ein zweites Abgasrohr
(23) vorgesehen ist, dessen eines Ende mit der zweiten
Abgasaustrittsoffnung (9) verbunden ist, wobei das
zweite Abgasrohr (23) tiber mindestens eine Offnung (24,
24", 24", 26) mit den Offnungen (20) des ersten

Abgasrohrs (17) in Stromungsverbindung steht,
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wobeil das erste Abgasrohr (17) zwischen der
Abgaseintrittsoffnung (6) und der Abgasaustrittsoffnung
(8) als durchgédngiges Rohr ausgebildet ist und

wobei die Offnungen (20, 26) des ersten Abgasrohres

(17) und des zweiten Abgasrohres (23) bzw. die freien
Enden des zweiten Abgasrohres (23) in einer gemeinsamen
Resonanzkammer (13) angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet,

[sic] die Absperreinrichtung (22a) in Abhangigkeit wvon
der Drehzahl des Verbrennungsmotors so verstellt wird,
dass die Absperreinrichtung (22a) das erste Abgasrohr
(17) bei niederen Drehzahlen sperrt und bei hohen

Drehzahlen freigibt."

Die Argumente der Beschwerdefihrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

Die Anderungen erfolgten in Reaktion auf die erstmals
kurz vor der mindlichen Verhandlung schriftlich
erhobenen neuen Einwdnde der Beschwerdegegnerin zur
erfinderischen Tatigkeit des erteilten Anspruchs 1. Sie
schrankten die beanspruchte Schalldampfungseinrichtung
durch ein funktionelles Merkmal auch strukturell in der
Form ein, dass die definierte Absperreinrichtung
nunmehr nicht irgendeine beliebige Absperreinrichtung
sein dirfe, die nur geeignet fir die beanspruchte
Funktion sei, sondern strukturelle Merkmale aufweisen
misse, um diese Funktion auch durchzufihren. Die
Definition weiterer konkreter Merkmale sei dabei nicht
erforderlich, um dem Erfordernis des Artikels 84 EPU =zu

genugen.

"Hilfsantrag 10:50Uhr"
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Der unabhangige Verfahrensanspruch 11 definiere die

eigentliche Erfindung, die dem Patent zugrundeliege.

Die Beschwerdegegnerin widersprach der Zulassung des
Hauptantrags in das Verfahren weil ihrer Meinung nach
die Anderungen keine weiteren klaren strukturellen
Einschrankungen gegeniiber dem Anspruch 1 in der

erteilten Fassung definierten.

Entscheidungsgriunde

Artikel 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(VOBK) bestimmt, welches Vorbringen der Parteien die

Grundlage des Beschwerdeverfahrens bildet.

Nach Artikel 12 (1)b) VOBK liegt dem Verfahren unter

anderem die Beschwerde und ihre Begriindung zugrunde.

Nach Artikel 12 (2) VOBK muss die Begrindung den
vollstandigen Sachvortrag der Beschwerdefithrerin
enthalten. Sie muss insbesondere ausdriicklich und
spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel
anfiihren. Obwohl nicht explizit erwadhnt, gehdren dazu
auch die Antrage einer Partei, hier der

Beschwerdefihrerin.

Artikel 12 (4) VOBK gibt der Kammer ein Ermessen, unter
anderem Antrdge nicht zuzulassen, die bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht werden

konnen oder dort nicht zugelassen worden sind.

Antradge, die erst nach Ablauf der Frist fir die
Beschwerdebegriindung eingereicht werden, stellen nach

Artikel 13 (1) VOBK eine Anderung des Vorbringens eines
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Beteiligten dar. IThre Zulassung in das Verfahren liegt
im Ermessen der Kammer. Bei der Ausiibung ihres
Ermessens berlicksichtigt die Kammer neben dem
Verfahrensstand und der Komplexitat des neuen
Vorbringens auch die gebotene Verfahrensdokonomie. Im
Hinblick auf letztere ist es fir die Zulassung
geanderter Anspriiche in das Verfahren erforderlich,
dass diese prima facie gewahrbar sind, in dem Sinne,
dass sie bestehende Einwdnde eindeutig beheben ohne

dabei neue einzufihren.

Hauptantrag

Dieser Antrag wurde in der mindlichen Verhandlung und
somit nach Ablauf der Frist fir die
Beschwerdebegrindung eingereicht. Seine Zulassung in
das Verfahren liegt folglich nach Artikel 13 (1) VOBK
im Ermessen der Kammer unter Berilicksichtigung der zuvor

genannten Kriterien.

Die am Anspruch 1 im Vergleich zu seiner Fassung im
erteilten Patent durchgefiihrten Anderungen (vgl. Punkt
V oben) scheinen zumindest den Erfordernissen des
Artikels 84 EPU nicht zu geniigen, insofern sie die

geforderte deutliche Fassung (Klarheit) betreffen.

Laut erteiltem Anspruch 1 war die Absperreinrichtung
der beanspruchten Schalldampfungseinrichtung unter
anderem dadurch definiert, dass "die Absperreinrichtung
(22a) in Abhangigkeit von der Drehzahl des
Verbrennungsmotor so verstellbar ist", dass sie das
erste Abgasrohr bei niederen Drehzahlen sperrt und bei
hohen Drehzahlen freigibt. Die geforderte
Verstellbarkeit schrankte daher die Absperreinrichtung

nur beziiglich ihrer generellen Eignung fir das
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drehzahlabhidngige Offnen und SchlieRen des ersten

Abgasrohres ein.

Im gednderten Anspruch wurde der zuvor zitierte
Wortlaut geandert in "die Absperreinrichtung (22a)
derart ausgestaltet ist, dass sie in Abhangigkeit wvon
der Drehzahl des Verbrennungsmotors so verstellt wird".
Nach Ansicht der Beschwerdefilhrerin wilirde damit aus
einer beliebigen Absperreinrichtung, die nur eine
generelle Eignung flir die drehzahlabhangige Funktion
aufweisen misse, eine solche, die strukturell so
ausgebildet sei, dass sie nur genau die beanspruchte
Funktion (SchlieBen bei niedrigen, Offnen bei hohen

Drehzahlen) ausfihren konne.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht
Uberzeugt. Das geadnderte Merkmal definiert die
Verwendung der Absperreinrichtung im Betrieb der
Schalldémpfungseinrichtung am Verbrennungsmotor und
stellt daher ein Verfahrensmerkmal ("...verstellt
wird...") in einem auf ein Produkt gerichteten Anspruch
dar, ohne dass klar wird, durch welche strukturellen
Merkmale die Schalldampfungseinrichtung bzw. ihre
Absperreinrichtung selbst weiter prazisiert sein
konnte. Laut Beschreibung, siehe z.B. Absatz 8 des
Patents, und den abhangigen Anspriichen, siehe z.B.
Anspriche 3 und 4, wird die Absperreinrichtung namlich
bevorzugt durch eine (regelbare) Abgasklappe gebildet,
die durch eine iber eine an die Luftansaugleitung des
Motors anschlieRbare Unterdruckdose betatigbar ist. Die
beanspruchte drehzahlabhdngige Funktion scheint also
durch diese, gerade nicht zur Absperreinrichtung
gehdrenden Merkmale ausgefihrt zu werden, so dass
unklar bleibt, durch welche weiteren (strukturellen)

Merkmale die Absperreinrichtung selbst "derart
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ausgestaltet" sein kénnte, um die gewollte Funktion

auszufihren.

Da der gednderte Anspruch 1 zumindest die Erfordernisse
des Artikels 84 EPU nicht zu erfillen scheint, ist der
Hauptantrag nicht prima facie gewdhrbar. Die Kammer hat
deshalb ihr Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK
dahingehend ausgeiibt, den in der mindlichen Verhandlung
eingereichten Hauptantrag nicht in das Verfahren

zuzulassen.

"Hilfsantrag 10:50 Uhr"

Dieser Hilfsantrag enthalt zum ersten Mal im gesamten
Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren einen
unabhdngigen Anspruch, der auf ein "Verfahren zum
Betrieb einer Schalldampfungseinrichtung" gerichtet
ist. Dass bei der Diskussionen der erhobenen Einwande
in der mindlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren
Ubersehen worden sei, worin der Kern der Erfindung des
Patents eigentlich liege, kann die Kammer als
Begrindung dafir, dass ein solcher Verfahrens-Anspruch
nicht bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung
hatte vorgelegt werden kdénnen, nicht gelten lassen. Die
Beschwerdefihrerin wurde nach eigenen Angaben von der
Einspruchsabteilung auch nicht daran gehindert, weitere
Anderungen ihrer Antrdge vorzunehmen. Es ist folglich
nicht erkennbar, aus welchen Griinden ein entsprechender
Antrag nicht bereits vor der Einspruchsabteilung hatte

vorgelegt werden konnen.

Die Kammer hat deshalb ihr Ermessen nach Artikel 12 (4)
VOBK dahingehend ausgeiibt, den in der miindlichen
Verhandlung eingereichten "Hilfsantrag 10:50 Uhr" nicht

in das Verfahren zuzulassen.
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7. In Ermangelung eines Antrags der Beschwerdefiihrerin,
auf dessen Grundlage die angefochtene
Zwischenentscheidung aufgehoben werden konnte, hat die
Kammer entschieden, dem Antrag der Beschwerdegegnerin

zu folgen und die Beschwerde zuritckzuweisen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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