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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung liber den Widerruf des europadischen Patents
Nr. 1 843 860 form- und fristgerecht Beschwerde

eingelegt und diese begriindet.

Mit dem Einspruch der Beschwerdegegnerin
(Einsprechenden) war das Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit sowie mangelnde
erfinderische Tatigkeit) und im Hinblick auf

Artikel 100 b) EPU (unzureichende Offenbarung)

angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung
zwar neu sei, aber keine erfinderische Tatigkeit
gegeniilber der Kombination der Lehre der D1 (WO 96/04485
Al) mit dem allgemeinen technischen Fachwissen

aufweise.

Im Beschwerdeverfahren hatte die Beschwerdefilthrerin
zundachst mit ihrer Beschwerdebegriindung einen
Hauptantrag und einen Hilfsantrag (urspringlicher

Hauptantrag und Hilfsantrag 1) gestellt.

In ihrer Mitteilung vom 15. September 2016
(Ladungsbescheid) teilte die Kammer den Parteien ihre
im Wesentlichen negative Beurteilung der
Erfolgsaussichten der Beschwerde betreffend diese

urspringlichen Antradge der Beschwerdefihrerin mit.

Die Beschwerdefihrerin reichte daraufhin mit
Schriftsatz vom 8. November 2016 gedanderte und mit

Schriftsatz vom 2. Dezember 2016 korrigierte Antrage
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(gednderter Hauptantrag und geadnderte Hilfsantrage 1

und 2) ein.

Am 9. Dezember 2016 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Wegen der Einzelheiten deren Verlaufs

wird auf das Protokoll Bezug genommen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte nach Riicknahme ihres
Hauptantrages und Umnummerierung der Hilfsantrage

abschlieRend,

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz wvom
2. Dezember 2016 als Hilfsantrag 2 (neuer
Hauptantrag) und als Hilfsantrag 1 eingereichten

Anspruchssatze.

Die Beschwerdegegnerin beantragte

die Zurickweisung der Beschwerde.

Die beiden Anspriche des Hauptantrages lauten wie

folgt:

"l. Pleuel (1) flir einen Verbrennungsmotor, mit einem
mit einer Gleitlagerflache (4) versehenen kleinen
Pleuelauge (2) zur Aufnahme eines Kolbenbolzens und
einem mit einer Gleitlagerflache (5) versehenen groBen
Pleuelauge (3), welches einen Kurbelzapfen umschliefRt,
wobei,

zumindest eine der Gleitlagerflédchen (4,5) eine direkt
mit dem Pleuelmaterial verbundene selbstschmierende
Beschichtung (9) aus einem thermisch ausgehadrteten Harz
mit darin eingelagerten Festschmierstoffpartikel

aufweist,
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dadurch gekennzeichnet,

dass im kleinen Pleuelauge (2) mittig eine
Schmierodlbohrung (7) angebracht ist,

dass die Beschichtung (9) im kleinen Pleuelauge aus
Polyamidimid als Grundharz aufgebaut ist und als
Festschmierstoff Graphit mit einer PartikelgroBe von 1
bis 3 pm enthalt, und

dass die Beschichtung (9) im Bereich der
Schmierdlbohrung (7) in Form einer radial umlaufenden

Schmierrille ausgespart ist".

"2. Pleuel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere parallel zur Achse der
Pleuelaugen (2) verlaufende Schmierrillen vorgesehen

sind".

Die beiden Anspriiche des einzigen Hilfsantrag 1

(Hilfsantrages) lauten wie folgt:

"l. Pleuel (1) flir einen Verbrennungsmotor, mit einem
mit einer Gleitlagerfldche (4) versehenen kleinen
Pleuelauge (2) zur Aufnahme eines Kolbenbolzens und
einem mit einer Gleitlagerflache (5) versehenen groRen
Pleuelauge (3), welches einen Kurbelzapfen umschlielt,
wobei,

zumindest eine der Gleitlagerflédchen (4,5) eine direkt
mit dem Pleuelmaterial verbundene selbstschmierende
Beschichtung (9) aus einem thermisch ausgehdrteten Harz
mit darin eingelagerten Festschmierstoffpartikel
aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Harz ein Polyamidimid ist, und die
Festschmierstoffpartikel jeweils aus einem oder einer
Mischung von zwei der Materialien Graphit,
Molybandisulfid [sic], Wolframdisulfid, hexagonales
Bornitrid oder PTFE bestehen,
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dass die Beschichtung der Gleitlagerflache 50 bis 60
Gewichts-% Festschmierstoffpartikel enthdlt, wobei die
Festschmierstoffpartikel einer PartikelgroBe von 1 bis
3 pm aufweisen,

dass die Schichtdicke der Beschichtung 10-15 pm
betragt, und

dass die Toleranz der Schichtdicke max. +/- 1 um
betragt".

"2. Pleuel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die das kleine Pleuelauge (2) umfassende obere
Halfte des Pleuels (1) eine ca. 5 um dicke Eisen-
Mangan-Phosphat-Schicht aufweist, die im kleinen
Pleuelauge (2) der Haftgrundlage fir die Beschichtung
(9) dient, wobei diese Beschichtung (9) als
Festschmierstoff eine Mischung aus Molybdansulfid und
Graphit mit einer PartikelgroBe von 1 bis 3 um
enthalt".

Die Beschwerdefilhrerin hat zur entscheidungserheblichen
Frage der Zulassung ins Verfahren sowohl des
Hauptantrages als auch des Hilfsantrages im

Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die Einreichung der neuen Antrage sei die Reaktion der
Beschwerdefihrerin auf den Ladungsbescheid der Kammer
gewesen, 1in dem diese u.a. den Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit vorlaufig fir begriindet
erachtet hatte.

Die Beschwerdefilhrerin diirfe immer zur Uberwindung
eines Einwands betreffend mangelnde erfinderische
Tatigkeit den Anspriichen aus der Beschreibung

entnommene Merkmale hinzuzufligen.

Sowohl der Hauptantrag als auch der Hilfsantrag diurften
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daher weder die Kammer noch die Beschwerdegegnerin

iberrascht haben.

Da es fiir die Beschwerdefiihrerin offensichtlich sei,
dass die in den geadnderten Anspriichen nach dem
Hauptantrag wie auch nach dem Hilfsantrag vorgenommenen
Anderungen alle in der angefochtenen Entscheidung wie
auch im Ladungsbescheid der Kammer erhobenen Einwande,
hier insbesondere den Einwand der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit, Uberwanden, erachte die
Beschwerdefiithrerin es nicht als notwendig, schriftlich
oder miindlich Argumente in Bezug auf die Gewahrbarkeit

der geadnderte Anspriiche vorzulegen.

Die der Beschreibung entnommenen Merkmale seien zwar
amtlich nicht recherchiert worden, es seili aber trotzdem
der Beschwerdegegnerin zuzumuten gewesen, innerhalb des
Zeitraums von einem Monat zwischen der Einreichung des
Hauptantrages und des Hilfsantrages und der mindlichen
Verhandlung selbst eine Recherche betreffend die
geanderten Anspriche durchzufihren und anschlieRend
sowohl die Kammer und als auch die Beschwerdefiihrerin
wahrend der miindlichen Verhandlung mit dem Ergebnis

einer solchen Recherche zu konfrontieren.

Die Beschwerdegegnerin hat zur vorgenannten
entscheidungserheblichen Frage im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

Sowohl der Hauptantrag als auch der Hilfsantrag
stellten jeweils eine Anderung des Vorbringens der
Beschwerdefiithrerin dar, welches nach Anberaumung der
mindlichen Verhandlung ohne jegliche Substantiierung
oder Begriindung fir die Verspatung eingereicht worden

sei.
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Die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in die
Anspriche dieser Antrage erfordere die Durchfihrung
einer zusadtzlichen Recherche, welche nur durch eine

Verlegung der mindlichen Verhandlung mdéglich ware.

Die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in die
Anspriche dieser Antradge wirfen zudem neue Fragen in
Bezug auf die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 84
EPU sowie in Bezug auf Regel 80 EPU auf. Die Behandlung
dieser Frage erstmals wahrend der miindlichen
Verhandlung sei weder der Kammer noch der

Beschwerdegegnerin zuzumuten.

Die vorgelegten Antrage seien zudem nicht konvergent.
Die Beschwerdefiihrerin habe keine Griinde angegeben,
warum die gednderten Anspriche prima facie gewdhrbar

seien.

Die Kammer solle daher diese Antrage nicht ins

Verfahren zulassen.
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Entscheidungsgrinde

1. Entscheidungserheblich ist allein die zwischen den
Parteien streitige Frage, ob der Hauptantrag und der

Hilfsantrag ins Beschwerdeverfahren zugelassen werden.

1.1 Zusammen mit ihrer Beschwerdebegriindung hatte die
Beschwerdefihrerin zwei als (urspringlicher)
Hauptantrag und als (urspringlicher) Hilfsantrag 1

bezeichnete Anspruchssédtze eingereicht.

Der (urspringliche) Hauptantrag enthielt einen
unabhangigen Anspruch 1, welcher dem Anspruch 1 des
Patents in der erteilten Fassung zusammen mit einem dem
Anspruch 2 des Patents in der erteilten Fassung
entnommenen Merkmal entsprach, und finf abhangige
Anspriche 2 bis 6, welche den entsprechend angepassten
abhangigen Anspriichen 2 bis 6 des Patents in der

erteilten Fassung entsprachen.

Der (urspringliche) Hilfsantrag 1 enthielt einen
unabhédngigen Anspruch 1, welcher der Kombination der
Anspriche 1 und 2 des Patents in der erteilten Fassung
entsprach, und vier abhédngige Anspriiche 2 bis 5,
welche, den angepassten abhangigen Anspriichen 3 bis 6

des Patents in der erteilten Fassung entsprachen.

Unter den Punkten 3 bis 6 des Ladungsbescheides teilte
die Kammer den Parteien ihre vorlaufige Meinung mit,
wonach der Anspruch 1 des (urspringlichen)
Hauptantrages die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
EPU nicht erfiille, die Gegenstidnde des Anspruchs 1
sowohl geméaR (urspringlichem) Hauptantrag als auch

gemal (urspringlichem) Hilfsantrag 1 keine
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erfinderische Tatigkeit aufwiesen, der Anspruch 3 des
(urspringlichen) Hauptantrages und der Anspruch 2 des
(urspringlichen) Hilfsantrages 1 die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU nicht erfiillten, und die in den
abhdngigen Anspriichen sowohl des (urspriinglichen)
Hauptantrages als auch des (urspringlichen)
Hilfsantrages 1 vorgenommenen Anderungen gemidl Regel 80
EPU unzuldssig zu sein schienen. Zudem wurde auf

Artikel 13 VOBK hingewiesen.

Mit Schriftsatz vom 8. November 2016, mithin einen
Monat vor dem Termin zur mindlichen Verhandlung,
reichte die Beschwerdefihrerin neben dem spater
zurickgenommenen geanderten Hauptantrag zwei als
Hilfsantrag 1 und als Hilfsantrag 2 bezeichnete

geanderte Anspruchsséatze ein.

Der als Hilfsantrag 1 bezeichnete Anspruchsatz enthielt
einen unabhangigen Anspruch 1, welcher der Kombination
der Anspriche 1 bis 5 des Patents in der erteilten
Fassung entsprach, und einen abhangigen Anspruch 2,
dessen zusatzliche Merkmale der Beschreibung entnommen

waren.

Der als Hilfsantrag 2 bezeichnete Anspruchsatz enthielt
einen unabhangigen Anspruch 1, welcher dem Anspruch 1
des Patents in der erteilten Fassung zusammen mit der
Einfiigung von der Beschreibung entnommenen Merkmalen
entsprach, und einen abhangigen Anspruch 2, dessen
zusadtzliche Merkmale ebenfalls der Beschreibung

entnommen wurden.

Inhaltlich beschrankte sich der Vortrag der
Beschwerdefilhrerin im Wesentlichen auf die Angabe

einiger Offenbarungsstellen in der Patentschrift.
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Mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2016, welcher keinen
patentrechtlichen Vortrag enthielt, reichte die
Beschwerdefihrerin korrigierte Reinschriften der o.g.
Antrage (geadnderter Hauptantrag und geadnderte

Hilfsantrage 1 und 2) ein.

Im Termin zur mindlichen Verhandlung nahm die
Beschwerdefiithrerin den vorgenannten geanderten
Hauptantrag zuriick und machte den vorgenannten
geanderten Hilfsantrag 2 zu ihrem (neuen) Hauptantrag
sowie den vorgenannten geadanderten Hilfsantrag 1 zu

ihrem (einzigen) Hilfsantrag (siehe Punkt V. oben).

Gemal Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten
nach Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder

Erwiderung zuzulassen und zu berilicksichtigen.

Und nach Artikel 13 (3) VOBK werden Anderungen des
Vorbringens eines Beteiligten nach Anberaumung der
mindlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn diese
Anderungen Fragen aufwerfen, deren Behandlung der
Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der

Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Demnach steht die Zulassung sowohl der Hauptantrages
als auch des Hilfsantrages im Ermessen der Kammer nach
Artikel 13 (1) und 13 (3) VOBK.

Weder das schriftliche noch das mindliche Vorbringen
der Beschwerdefiihrerin enthielt substantiierende
Ausfiihrungen dazu, was mit den in den Anspriichen des
Hauptantrages und des Hilfsantrages vorgenommenen
Anderungen bezweckt werden sollte und in welcher Weise
dadurch den im o.g. Ladungsbescheid von der Kammer

erhobenen Einwdnden beziiglich mangelnder erfinderischer
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Tatigkeit begegnet werden sollte. Es wurden lediglich
Angaben dazu gemacht, aus welchen der erteilten
abhdngigen Anspriiche Merkmale sowie aus welchen Teilen
der Patentbeschreibung Merkmale in die jeweiligen

Anspriche aufgenommen worden seien.

Aufgrund des Fehlens jeglicher begleitender Kommentare
war in diesen, verschiedene Aspekte betreffenden
Merkmalszusammenfiigungen der beiden Antrage auch kein
(konvergierender) Ansatz der eingereichten

Anspruchssatze erkennbar.

Im vorliegenden Fall konfrontierte die
Beschwerdefihrerin die Kammer wie auch die
Beschwerdegegnerin durch die Vorlage von neuen und

unsubstantiierten Antrdgen mit einem neuen Sachverhalt.

In dieser Verfahrenssituation einen Monat vor dem
Termin zur mindlichen Verhandlung konnte es weder von
der Kammer noch von der Beschwerdegegnerin erwartet
werden, dass sie ihrerseits ergriinden, welche Absichten
die Beschwerdefithrerin mit den verschiedenen Anderungen
bezweckt haben kdnnte und aufgrund welcher
argumentativer patentrechtlicher Erwagungen diese
Anderungen von der Beschwerdefiihrerin fiir geeignet
betrachtet worden sein konnten, sdmtliche in der
angefochtenen Entscheidung, im Vorbringen der
Beschwerdegegnerin sowie im Ladungsbescheid der Kammer
erhobenen patentrechtlichen Einwadnde auszuraumen,
darunter insbesondere betreffend die Frage, warum die
Gegenstande der jeweiligen Anspriiche dieser Antrage
nach Meinung der Beschwerdefiihrerin auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhen sollten.

Zu den fehlenden Erwagungen beziiglich der

erfinderischen Tatigkeit hdtten zudem noch Uberlegungen
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hinsichtlich der formalen Erfordernisse des EPU,
insbesondere im Hinblick auf die Artikel 84, 123 (2)
EPU und Regel 80 EPU, angestellt und mit Argumenten
untermauert werden missen, was aufgrund der Tatsache,
dass bei diesen Antrdgen Merkmale aus der Beschreibung
in die Anspriiche aufgenommen wurden, mit erheblichem

Aufwand verbunden gewesen ware.

Zudem unterscheiden sich die nunmehr relativ kurz vor
dem Termin zur mindlichen Verhandlung vor der Kammer
eingereichten Antrage entscheidend von den
Anspruchsséatzen, die Gegenstand der angefochtenen

Entscheidung waren.

Deshalb fiihrte deren Zulassung in das
Beschwerdeverfahren zu einem grundsatzlich anderen
sachlichen und patentrechtlichen Streitstoff, der eine
Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung nach sich
zo0ge. Hierdurch verlangerte sich die Dauer des
Verfahrens und ware die Rechtssicherheit sowohl fir die
Parteien als auch fir die Offentlichkeit iber die
Giltigkeit des Streitpatentes beeintradchtigt, was nicht
mit dem Grundsatz der Verfahrensokonomie vereinbar

ware.

Fiir die Kammer, in Ubereinstimmung mit ihrer in einer
anderen Besetzung getroffenen Entscheidung T 1732/10
(im ABl. EPA nicht verdffentlicht, Entscheidungsgrund
Nr. 1.3), gelten nicht substantiierte Antrédge, welche
nach der Ladung zur miindlichen Verhandlung eingereicht
werden, in der Regel erst zum Zeitpunkt des
Nachreichens der sie stitzenden Begrindung als

eingereicht.

Mit anderen Worten, der Zeitpunkt der formellen

Einreichung von nicht substantiierten Anspruchssatzen,
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auch wenn dieser wie vorliegend einen Monat vor dem
Termin zur mindlichen Verhandlung liegt, ist
grundsatzlich jedenfalls dann nicht maBgebend, wenn,
wie im vorliegenden Fall, die Antradge aus sich heraus

nicht selbsterklarend sind.

Ein solches Verhalten der Beschwerdefithrerin kann kaum
als forderlich fir die prozessuale Effizienz fiur die
Kammer oder flr die Beschwerdegegnerin angesehen
werden, wie sie in den Artikeln 12 (2), 13 (1) und (3)
VOBK zum Ausdruck kommt.

Das von der Beschwerdefiihrerin vorgebrachte Argument,
wonach es ihr als beschwerdefihrender Patentinhaberin
erlaubt sein sollte, in jedem Stadium des
Beschwerdeverfahrens, d.h. auch nach Einreichung der
Beschwerdebegrindung oder sogar nach Anberaumung der
mundlichen Verhandlung, beliebig

geanderte Antrdge ohne jegliche Substantiierung
einzureichen, da diese als Ruckfallpositionen fir die
Beschwerdefiihrerin dienten, kann die Kammer nicht
gelten lassen. Eine solche Vorgehensweise liefe dem in
den Artikeln 12 und 13 VOBK verankerten Gebot der

Verfahrensdkonomie zuwider.

Die weiteren Argumente der Beschwerdefiithrerin, dass der
Ladungsbescheid der Kammer als Diskussionsgrundlage
verstanden und die wichtigsten Argumente bzw.
Begrindungen betreffend die Patentierbarkeit bereits in
der Beschwerdebegrindung vorgebracht worden waren, bzw.
die Gewahrbarkeit der geanderten Anspriuche

selbsterklarend ware, iUberzeugen die Kammer nicht.

Die Beschwerdefihrerin verkennt dabei namlich, dass
diese friher im Beschwerdeverfahren vorgebrachten

Argumente andere Anspruchsfassungen nach dem
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urspringlichen Hauptantrag und Hilfsantrag 1 betrafen.
Da sich die nunmehr mehr zur Entscheidung gestellten
neuen Antrage (Hauptantrag und Hilfsantrag) aufgrund
der darin vorgenommenen Anderungen maBgeblich von den
friheren Antrdgen unterscheiden, konnen die "alten"
Argumenten auf die neue Antragslage nicht mehr

zutreffen.

Vielmehr hédtte es eines substantiierten neuen Vortrages
der Beschwerdefiihrerin bedurft, weshalb die die
urspriinglichen Antrage betreffenden Einwdnde, wie sie
im Ladungsbescheid der Kammer aufgefiithrt sind, gerade
nicht mehr fiir die neuen Antrage zutreffend bzw. durch
die Anderungen uberwunden sein sollten. Hierauf ist die
Beschwerdefihrerin im Termin zur mindlichen Verhandlung
unter Hinweis auf den Orientierungssatz zur
Entscheidung T 253/06 vom 24. Juni 2008 (im ABl. EPA
nicht verdffentlicht) hingewiesen worden. Einen
entsprechenden Vortrag hat die Beschwerdefiihrerin aber
gleichwohl zu keinem Zeitpunkt nachgeholt, so dass es
an der erforderlichen Substantiierung bis zum Schluss

der mindlichen Verhandlung mangelte.

Im Ubrigen ist es im Hinblick auf die Effizienz des
Beschwerdeverfahrens generell nicht hilfreich,
allfallige wichtige Argumente der Beschwerdefiihrerin
erstmals in der mindlichen Verhandlung vorzubringen
(vgl. T 1836/12, im ABl. EPA nicht verdffentlicht,
Entscheidungsgriinde Nr. 1.3 und 1.4).

Dariilber hinaus versetzt dieses Verhalten der
Beschwerdefiithrerin sowohl die Beschwerdegegnerin als
auch die Kammer in eine Lage, in der sie diese Antrage
nicht ohne weiteres behandeln kénnen, dies jedenfalls

nicht ohne Vertagung der mindlichen Verhandlung und/



.14

.15

- 14 - T 0122/13

oder Zurilickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung zur weiteren Prifung.

Beide Alternativen werden in Artikel 13 (3) VOBK als

Grinde flr die Nichtzulassung neuer Antrdge genannt.

Hinzu kommt, dass in die Anspriiche nach den neuen
Antrdgen Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen
wurden. In einem solchen Fall - und auch vorliegend -
kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass
die urspringliche Recherche auch die Gegenstande dieser

geanderten Anspriiche mitumfasst hat.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin obliegt
es weder der Beschwerdegegnerin noch der Kammer, eine
zusatzliche Recherche durchzufilthren. Vielmehr macht die
Einfiihrung von Merkmalen aus der Beschreibung in die
Anspruchsfassungen nach dem Haupt- und Hilfsantrag
regelmaBRig eine Zurickverweisung der Angelegenheit an
die Einspruchsabteilung zur weiteren Prifung,
einschlieBlich einer etwaig erforderlichen
Nachrecherche, notwendig. Dies ware auch im
vorliegenden Fall so gewesen, mit der Folge einer

erheblichen Verfahrensverzodgerung.

Aus den o.g. Grunden werden der neue Hauptantrag und
der Hilfsantrag als nicht substantiiert und als nach
dem in Artikel 13 (3) VOBK genannten Zeitpunkt
eingereicht nicht in das Beschwerdeverfahren

zugelassen.

Da keine ins Verfahren zugelassene Antrage vorliegen,

ist die Beschwerde zuriuckzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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G. Nachtigall I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



