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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europadische Patent Nr. 1 670 109 zu widerrufen. Der
Grund fiir die Entscheidung war, dass der Gegenstand des
erteilten Patents iber den Inhalt der adltesten friheren
Anmeldung hinausgeht (Artikel 100 c¢) EPU). Dem Antrag
der Patentinhaberin auf Kostenverteilung (Artikel 104

EPU) wurde nicht stattgegeben.

Das Streitpatent beruht auf der europaischen
Patentanmeldung Nr. 06 007 022.4, die als Teilanmeldung
der europaischen Patentanmeldung Nr. 02 020 379.0
eingereicht wurde. Diese frithere Anmeldung wurde
ihrerseits als Teilanmeldung der europdischen
Patentanmeldung Nr. 96 938 061.7 eingereicht. Diese
fritheste europdische Anmeldung beruht auf der
internationalen Anmeldung Nr. PCT/EP96/04790, welche
als WO 97/17751 Al veroffentlicht wurde. Die
Veroffentlichung der frihesten Anmeldung wird in dieser
Entscheidung im Folgenden als "Stammanmeldung"

bezeichnet.

Folgendes mit der Einspruchsschrift eingereichte
Dokument des Standes der Technik ist fir diese

Entscheidung relevant:

D13: DE 44 13 577 Al.

Am 16. Dezember 2014 fand eine mindliche Verhandlung

vor der Kammer statt.

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

unverandert aufrechtzuerhalten, d.h. den Einspruch
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zuriickzuweisen (Hauptantrag). Widrigenfalls beantragte
die Beschwerdefiihrerin, die im Abschnitt "Ad 6.2" auf
Seite 2 des Schreibens vom 14. November 2014
formulierten drei Fragen der GroBlen Beschwerdekammer
vorzulegen. Hilfsweise beantragte die
Beschwerdefithrerin, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und das Patent in gednderter Fassung auf der
Grundlage der Anspriiche eines der beiden in der
mindlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2014
eingereichten Hilfsantrage 5B oder 5B’
aufrechtzuerhalten. Zudem wurde eine Kostenverteilung
zu Gunsten der Beschwerdefithrerin beantragt, und zwar
fir die Tatigkeiten der Vertretung der Patentinhaberin
vor Eingang des Schriftsatzes der Einsprechenden vom
12. September 2011.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die

Beschwerde zuriuckzuweisen.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Hauptantrags

(Streitpatent wie erteilt) lautet wie folgt:

"Kabelbearbeitungsvorrichtung mit Antriebs- und
Bearbeitungsstationen mit Messern (3a, 3b), mit
wenigstens einer beweglichen Fihrung (9, 40) vor und/
oder nach der Bearbeitungsstation (3) zur Zentrierung
und Fihrung von Kabeln vor dem Einschneiden oder
Abisolieren, wobei auf einer Seite der
Bearbeitungsstation eine schwenkbare Fihrung (9)
angeordnet ist, die im Betrieb nur eine Seite der
Fihrung (9) aus der Achse (6) des Kabels schwenkt,
wahrend die andere Seite in der Achse (6) verbleibt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fihrung (40) mit einer
Ansteuerung verbunden ist, die wahrend des
Kabelbearbeitungsbetriebs die Fihrung fallweise

vollstandig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse
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(6) entfernt, wobei vor und hinter der
Bearbeitungsstation (3) je eine Fihrung (9, 40) und je
wenigstens eine Antriebsstation als Band- oder
Rollenvorschub angeordnet ist, und wobei auf einer
Seite der Bearbeitungsstation eine Fihrung (40) und auf
der anderen Seite der Bearbeitungsstation die

schwenkbare Fihrung (9) angeordnet ist."

Der einzige unabhangige Anspruch des Hilfsantrags 5B

lautet wie folgt:

"Abisoliervorrichtung zur Kabelbearbeitung mit
Antriebs- und Bearbeitungsstationen mit Messern (3a,
3b), mit einer beweglichen Fihrung (9, 40) vor und nach
der Bearbeitungsstation (3) zur Zentrierung und Fihrung
von Kabeln vor dem Einschneiden und Abisolieren, wobei
auf einer Seite der Bearbeitungsstation eine
schwenkbare Fihrung (9) angeordnet ist, die im Betrieb
die messerzugewandte Seite der Fihrung (9) aus der
Achse (6) des Kabels schwenkt, wdhrend die messerferne
Seite in der Achse (6) verbleibt, wobei

a) die nicht schwenkbare Fihrungshitilse (40) mit
einer Ansteuerung verbunden ist, die wahrend des
Kabelbearbeitungsbetriebs die Fihrungshiilse fallweise
vollstandig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse
(6) entfernt,

b) wobei vor und hinter der Bearbeitungsstation
(3) je eine der Fihrungen (9, 40) und je wenigstens
eine Antriebsstation als Band- oder Rollenvorschub
angeordnet ist, und wobei

c) auf der Ausgangsseite der Bearbeitungsstation
die kurze Fihrungshiilse (40) und auf der anderen Seite
der Bearbeitungsstation die schwenkbare Fihrung (9)
angeordnet ist,

(d) das fallweise Verschieben der kurzen

Fihrungshiilse (40) aus der Fihrungsposition im Kabelweg
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bzw. in der Kabelachse (6) vor dem Einschub eines
vorauseilenden Kabelendes auf seine vordere
Abisolierlange hinter die Messer (3) erfolgt und die
Rickpositionierung der Fihrungshiilse (40) in die
Fihrungsposition bis zum nédchsten Zyklus nach der
erfolgten Abisolierung durch Zurickziehen des Kabels -
bei auf die Abisoliertiefe geschlossenen Messern und
dem dadurch verursachten Abstreifen des
Kabelisoliermantels an den Messern (3) - stattfindet,
und wobei

d) [sic] die einzelnen Baugruppen der
Kabelbearbeitungsvorrichtung - die Antriebsstationen,
die Bearbeitungsstation (3) und die Fihrungen (9,40) -
als in Module integriert ausgebildet sind, wobei die
kurze Fihrungshiilse (40) mit den Messern (3a, 3b) in

einem Modul integriert sind."

Der einzige unabhangige Anspruch des Hilfsantrags 5B’

lautet wie folgt:

"Abisoliervorrichtung zur Kabelbearbeitung mit
Antriebs- und Bearbeitungsstationen mit Messern (3a,
3b), mit einer beweglichen Fihrung (9, 40) vor und nach
der Bearbeitungsstation (3) zur Zentrierung und Fihrung
von Kabeln vor dem Einschneiden und Abisolieren, wobei
auf einer Seite der Bearbeitungsstation eine
schwenkbare Fihrung (9) angeordnet ist, die im Betrieb
die messerzugewandte Seite der Fihrung (9) aus der
Achse (6) des Kabels schwenkt, wdhrend die messerferne
Seite in der Achse (6) verbleibt, wobei

a) die nicht schwenkbare Fihrungshitilse (40) mit
einer Ansteuerung verbunden ist, die wahrend des
Kabelbearbeitungsbetriebs die Fihrungshiilse fallweise
vollstandig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse
(6) entfernt,
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b) wobei vor und hinter der Bearbeitungsstation
(3) je eine der Fihrungen (9, 40) und je wenigstens
eine Antriebsstation als Band- oder Rollenvorschub
angeordnet ist, und wobei

c) auf der Ausgangsseite der Bearbeitungsstation
die kurze Fihrungshiilse (40) und auf der anderen Seite
der Bearbeitungsstation die schwenkbare Fihrung (9)
angeordnet ist,

(d) das fallweise Verschieben der kurzen
Fihrungshiilse (40) aus der Fihrungsposition im Kabelweg
bzw. in der Kabelachse (6) entsprechend der
Verfahrensschritte gemdss den Darstellungen in Fig. 5a
und 5b stattfindet und wobei

e) die in den Fig. 5a und 5b gezeigte linke
Fihrungshitilse (40a) durch ein Modul (D) mit
schwenkbarer Fihrung mit Fihrungsrohr ersetzt ist,

f) wobei die Verfahrensschritte gemdss den
Darstellungen in Fig. 5a und 5b wie folgt definiert
sind:

1 Einschub des Kabels 7 auf seine vordere
Abisolierlange hinter die Messer 3; Freistellung der
hinteren Fihrungshiilse 40Db.

2 Schliessen der Messer 3 bis zur Abisoliertiefe und
Rickzug des Kabels 7 mittels vorderem Modul C.

3 Positionierung der hinteren Fihrungshiilse 40b, die
dabei gleichzeitig - bei Bedarf - das Abfall-
Isolationsstiick ausstdsst, so dass es zu keiner
Behinderung im weiteren Ablauf kommt.

4 Vorschub des Kabels 7 bis zur Schnittposition
unter den Messern 3.

5 Das Kabel 7 wird durchtrennt.

6 Das zweite Kabelstiick 7b wird mittels dem hinteren
Vorschubmodul C zurickgeschoben bis zur
Abisolierposition des hinteren Kabelendes; die vordere

Fihrungshiilse 40a ist freigestellt.
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7 Einschneiden und Abziehen des Isolationsstiickes
(Kabelmantelabfall oder "Slug").

8 Auswurf des beidseitig abisolierten Kabelstiickes
7o und Vorschub des ndchsten Kabelstiickes 7a gemass
Schritt 1."

Die flr die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefithrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Die Einsprechende habe den Einwand gemal Artikel 100 c)
EPU in der Einspruchsschrift nicht erhoben, obwohl sie
es hatte tun kdénnen. Dieser Einspruchsgrund sei nach
Ablauf der Einspruchsfrist durch die
Einspruchsabteilung von Amts wegen erhoben worden
(siehe Bescheid vom 26. Oktober 2011). Er sei nicht
zuldssig, weil er sich auf eine Interpretation des
Begriffs "schwenkbare Fihrung" stiitze, die sinnlos und
sinnentstellend sei. Der Fachmann habe diesen Begriff
nur so verstehen kénnen, dass die Fihrung links der
Messer mit ihrem Schwenkpunkt an dem messerabgewandten
Ende angeordnet sei, wie in der Stammanmeldung
offenbart sei. Sonst konnte diese Fihrung ihren
bekannten Zweck nicht erfiillen (d.h. Kollisionen beim
Zuriickschieben des Kabelstiicks zu vermeiden). Weiterhin
sei anzumerken, dass wenn ein solcher Begriff in einem
Anspruch Fragen beziiglich seiner Interpretation
aufwerfe, die Beschreibung und die Figuren in Betracht

gezogen werden milssten.

Daher erfiillten die Argumente der Einspruchsabteilung
in ihrem Bescheid vom 26. Oktober 2011 nicht das
Kriterium der Entscheidung G0010/91 beziiglich der prima

facie Relevanz eines neuen Einspruchsgrundes.
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Da die Beschwerdekammer der Meinung war, dass der
Einspruchsgrund des Artikels 100 c¢) EPU zuldssig sei,
seien die im Schreiben vom 14. November 2014 unter
Punkt "Ad 6.2" formulierten Rechtsfragen der Grossen
Beschwerdekammer vorzulegen. Aus den obigen Argumenten
sei ersichtlich, dass ein allgemeines Interesse an
einer Klarstellung des prima facie Kriteriums der
Entscheidung G0010/91 bestehe, die die Vorlage

rechtfertige.

Der Einwand gemdB Artikel 100 c¢) EPU in Verbindung mit
Artikel 76 (1) EPU beziiglich der Anordnung und
Orientierung der schwenkbaren Fihrung stitze sich auf
die oben beschriebene kiinstliche Sichtweise des
Anspruchswortlauts und stehe somit auch nicht der
Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegen. Das
Argument der Beschwerdegegnerin mit Verweis auf
Dokument D13, dass schwenkbare Fihrungen anderen
Zwecken dienen kdnnten, sei nicht zutreffend, weil die
in D13 gezeigten Greifer nicht als Fihrungshiilsen im

Sinne des Streitpatents anzusehen seien.

Die angefochtene Entscheidung betreffe nur den Einwand
des Artikels 100 c¢) EPU in Verbindung mit Artikel

76 (1) EPU. Deshalb sei die Sache an die erste Instanz
zuriickzuverweisen, sollte die Kammer vorhaben, andere

Einwadnde zu erdrtern.

Der wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrag 5B sei ins Verfahren zuzulassen, weil er
Anderungen enthalte, die alle bisher erhobenen Einwinde
Uberwinden sollen. Insbesondere sei anzumerken, dass
sich die Beschwerdefithrerin mit diesem Antrag auf einen
einzigen Hilfsantrag eingeschrankt habe, und dass die
in diesem Antrag erhaltenen Anderungen auch mehrere in

der miindlichen Verhandlung am vorhergehenden Tag
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diskutierten Einwande in Betracht ziehe (d.h. in der
mindlichen Verhandlung in der Beschwerdesache des auf
der friheren Anmeldung Nr. 02 020 379.0 beruhenden
Patents, Beschwerdeakte T 0204/13). Samtliche
Anderungen seien Einschridnkungen des beanspruchten
Gegenstands, so dass eine weitere Recherche nicht
notwendig sei. Da die Ladung zu mindlicher Verhandlung
zwel Handlungstage vorgesehen habe, gebe es

ausreichende Zeit samtliche Einwdnde zu erdrtern.

Die Stammanmeldung offenbare eine Abisoliervorrichtung
mit verschiebbarer Fihrung links der Messer und
schwenkbarer Fihrung rechts der Messer (siehe Seite 11,
Zeilen 34 bis 37, Seite 12, Zeilen 4 bis 6 und 8 bis 10
sowie Figuren 3, 4, 8 und 11 bis 13). Seite 12, Zeilen
4 bis 6 und 8 bis 10 offenbare insbesondere Variationen
des Ausfiihrungsbeispiels der Figuren 5a und 5b entweder
durch Verzicht auf eine der verschiebbaren Fihrungen
oder durch den Ersatz einer der verschiebbaren
Fihrungen mit einem Modul D, d.h. mit einer
schwenkbaren Fihrung. Durch den Verweis in Zeile 10 auf
Figur 16 sei offensichtlich, dass die schwenkbare
Fihrung rechts der Messer angeordnet sein solle. Das
Argument der Beschwerdegegnerin, dass beim
Ausfihrungsbeispiel der Figur 16 die linke Fihrung
nicht schwenkbar sein miisse, treffe nicht zu, weil ohne
eine schwenkbare Fihrung das andere Ende des
Kabelstiicks nicht abisoliert werden konne. Daraus
folge, dass, obwohl die Stammanmeldung keine Abbildung
einer Abisoliervorrichtung mit verschiebbarer Fihrung
links der Messer und schwenkbarer Fihrung rechts der
Messer enthalte, der Fachmann nicht {iberrascht sein
werde, dass eine solche Vorrichtung jetzt beansprucht
werde. Diese Anderung in Hilfsantrag 5B verstoBe daher
nicht gegen Artikel 76 (1) EPU.
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Zu den weiteren Einwdnden gemdB Artikel 76 (1) EPU
beziiglich des Hilfsantrags 5B sei anzumerken, dass die
Definition der Verfahrensschritte in Merkmal (d) dem
Zyklus entspreche, der aus der wiederholten Ausfiihrung
des in den Figuren 5a und 5b gezeigten Verfahrens
folge, und dass eine Definition der Modularitat
eingefihrt worden sei, obwohl die Beschwerdefiihrerin es

als fraglich ansehe, ob dies lberhaupt notwendig sei.

In dem Hilfsantrag 5B' sei eine explizite Definition
der in Figuren 5a und 5b gezeigten Verfahrensschritte
eingefihrt worden, wobei lediglich die Schritte
definiert seien, die die Bewegungen der verschiebbaren
Fihrung betreffen, nicht jedoch jene der schwenkbaren
Fihrung betreffen wlirden. Das neu eingefiihrte Merkmal
e) habe seine Grundlage auf Seite 12, Zeilen 9 und 10
sowie auf Seite 10, Zeilen 26 und 27. Die Modularitat
werde nicht mehr definiert, weil die Stammanmeldung den
Gegenstand des Anspruchs auch auBerhalb des Kontextes
eines modularen Aufbaus offenbare. Dies sei Folge des
Umstandes, dass verschiedene Passagen der
Stammanmeldung den Begriff "Modul" mit zwei
unterschiedlichen Bedeutungen verwenden, erstens im
Zusammenhang mit dem modularen Aufbau und zweitens im
Zusammenhang mit den Funktionen der einzelnen Elemente
der Vorrichtung. Der Antrag sei daher ins Verfahren

zuzulassen.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung iber die
Kostenverteilung sei nicht ausreichend begriindet
worden, weil der erste Absatz unter Punkt 5. der
Entscheidung lediglich feststelle, dass eine andere
Kostenverteilung "nicht der Billigkeit entspricht". Die
Entscheidung, keine Kostenverteilung anzuordnen, sei
auch in der Substanz nicht korrekt gewesen, weil die

Einspruchsgriinde der Einspruchsschrift und des
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Schreibens vom 12. September 2011 vollig
unterschiedlich gewesen seien. Da die Einspruchsgriinde
der Einspruchsschrift danach nicht weiterverfolgt
worden seien, sei die Arbeit der Patentinhaberin fir
die Erwiderung auf die Einspruchsschrift unnétig
gewesen, was eine Kostenverteilung zugunsten der

Beschwerdefiihrerin rechtfertige.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte im wesentlichen

wie folgt:

Artikel 114 (1) EPU gebe der Einspruchsabteilung die
Mbéglichkeit, neue Einspruchsgriinde von Amts wegen
einzufiihren. Da die Gegenstande der Anspriiche des
Streitpatents und der Stammanmeldung vollig
unterschiedlich seien, habe die Einspruchsabteilung
prima facie triftige Grinde gehabt, die Frage
aufzuwerfen, ob der Einspruchsgrund des Artikels 100 c)
EPU in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe.

Der Fachmann hatte den Begriff "schwenkbare Fihrung"
nicht so verstanden, wie dies wvon der
Beschwerdefilthrerin vorgetragen wurde, weil schwenkbare
Fihrungen nicht nur den von der Beschwerdefiihrerin
erwahnten Zweck haben und weil der Zweck in Anspruch 1
des Streitpatents nicht definiert sei. Dieser letzte
Punkt stehe in Kontrast zu Anspruch 6 der
Stammanmeldung, der nicht nur die schwenkbare Fihrung
sondern auch ihren Zweck definiere. Eine andere
Funktion, die eine unterschiedliche Anordnung und
Orientierung der schwenkbaren Fihrung bendtige, sei
z.B. aus D13 bekannt. Die von der Einspruchsabteilung
im Bescheid vom 26. Oktober 2011 vertretene breitere
Auslegung des Anspruchs sei daher gerechtfertigt

gewesen, so dass der Einspruchsgrund des Artikels
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100 c) EPU berechtigterweise ins Verfahren eingefihrt
geworden sei. Die Trefflichkeit dieses Grundes sei dann
dadurch bestatigt geworden, dass er den Hauptgrund der

angefochtenen Entscheidung bilde.

Der Gegenstand des Streitpatents gehe iber den Inhalt
der Stammanmeldung hinaus, auch weil er Elemente
verschiedener unabhangiger "Aspekte" der Stammanmeldung
in einer Weise kombiniere, die dort nicht offenbart
sei. Insbesondere sei die schwenkbare Fihrung nur im
Kontext des modularen Aufbaus offenbart worden. Dieser
Kontext sei jedoch in den Anspruch 1 des Streitpatents
nicht aufgenommen worden. Das Argument der
Beschwerdefiihrerin, dass die bekannte Funktion der
schwenkbaren Fihrung in den Anspruch hineinzulesen sei,
sei nicht iberzeugend, weil weitere mdgliche Funktionen
einer solcher Fihrung dem Fachmann bekannt seien, wie
z.B. aus D13 ersichtlich ist. Die Tatsache, dass die in
D13 gezeigten Greifer anders als die schwenkbare
Fihrung des Streitpatents aufgebaut seien, sei filr
dieses Argument nicht entscheidend, weil sie trotzdem

als Fihrungen im Sinne des Streitpatents fungierten.

Der in der miindlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrag 5B sei nicht ins Verfahren zuzulassen, weil
er spat eingereicht worden sei und weil dies nicht
durch neue Einwadnde oder Argumente veranlasst worden
sei. Weiterhin bringen die Anderungen des Anspruchs 1
Aspekte aus der Beschreibung ein, die bisher nicht
beansprucht worden seien. Dies fihre zu einer vo6llig
neuen Merkmalskombination, so dass eine weitere
Recherche notwendig sei. Die Anderungen fithren auch zu
neuen méglichen Einwdnden gemal den Artikeln 76 (1),
123 (2), 83 und 84 EPU. Insbesondere gebe es in den
beiden friheren Anmeldungen keine klare Offenbarung

einer schwenkbaren Fihrung links der Messer in
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Kombination mit einer verschiebbaren Fihrung rechts der
Messer. Noch ersichtlicher sei, dass diese
Merkmalskombination in der dem Streitpatent
zugrundeliegenden Anmeldung nicht offenbart sei, weil
in dieser Anmeldung die Figur 8 der Stammanmeldung
fehle. Weitere VerstdBe gegen Artikel 76 (1) EPU liegen
darin, dass der (erste) neue Absatz (d) lediglich einen
Teil des im Zusammenhang mit den Figuren 5a und 5b
offenbarten Verfahrens enthalte, und dass diese
Verfahrensschritte jetzt in Kombination mit der
schwenkbaren Fihrung definiert seien, welche

Kombination nicht in der Stammanmeldung offenbart sei.

Das Argument der Beschwerdefithrerin in diesem
Zusammenhang beziiglich der angeblichen Offenbarung der
Kombination der zwei unterschiedlichen Fihrungen nehme
Bezug auf Seite 12, Zeile 10 der Stammanmeldung, welche
auf Figur 16 verweise. Das Ausfiihrungsbeispiel dieser
Figur enthalte jedoch keine Lehre beziiglich einer
schwenkbaren Fihrung, weil es lediglich die
Abisolierung von Kabeln mit besonders langen
Abisolierstiicken betreffe (siehe Seite 21, Zeilen 3 und
4) . Das gezeigte und beschriebene Verfahren erfordere
keine schwenkbare Fihrung. Auch wenn die linke Fihrung
nicht schwenkbar ware, ware zumindest einer Teilabzug

am anderen Ende des Kabelstiicks mdglich.

In der Stammanmeldung sei das Verfahren der Figuren 5a
und 5b nur als Gesamtverfahren offenbart (siehe Seite
11, Zeile 34 bis Seite 12, Zeile 12 sowie Seite 14,
Zeile 8 bis Seite 15, Zeile 23). Eine Auswahl der
Verfahrensschritte, wie in diesem Antrag enthalten, sei
in der Stammanmeldung nicht offenbart. Ebenfalls nicht

offenbart sei ein Verfahrenszyklus.
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Die Definition der Module im letzten Absatz des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5B entspreche nicht der
Offenbarung des modularen Aufbaus in der
Stammanmeldung. Die von der Beschwerdefithrerin auf
Seite 10, Zeilen 26 bis 32 zitierte Stelle kdnne auch
nicht als Offenbarung der beanspruchten Kombination der
beiden Fihrungsarten dienen, weil diese Stelle eine
Kombination mit dem Ausfiihrungsbeispiel der Figuren 1
und 2 impliziere. Alle weiteren Stellen in der
Stammanmeldung, die sich auf ein "Modul F" beziehen,
beschreiben die Kombination zweier verschiebbarer
Fihrungen. Der Absatz auf Seite 11, Zeilen 16 bis 32
beschreibe zwar die Mdglichkeit Module auszutauschen,

jedoch nur im Zusammenhang mit dem modularen Aufbau.

Auch der in der mindlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrag 5B' sei nicht ins Verfahren zuzulassen,
weil er spat eingereicht worden sei und weil er zu
weiteren neuen Einwdnden fiithre. Da die beanspruchten
Verfahrensschritte lediglich die Bewegungen der
verschiebbaren Fihrung und nicht die der schwenkbaren
Fihrung abdeckten, enthalte der Anspruch immer noch
nicht das gesamte im Zusammenhang mit den Figuren 5a
und 5b offenbarte Verfahren. Weiterhin sei der Anspruch
unklar, weil er auf Elemente verweise (z.B. "Modul C"
bzw. "Vorschubmodul C"), die im Anspruch nicht
definiert seien. Das Argument der Beschwerdefilhrerin
beziiglich der Modularitat treffe nicht zu, weil der
Offenbarung der Module und der Modularitat in der
Stammanmeldung auf den Seiten 10 und 11 im Zusammenhang
mit den Figuren 3 und 4 eindeutig zu entnehmen sei,

dass diese Module Teile des modularen Aufbaus seien.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung iber die
Kostenverteilung sei richtig gewesen. Die Tatsache,

dass die Einspruchsgrinde in zwei Etappen eingereicht
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worden seien, habe nicht zu einem wesentlichen
Mehraufwand fiithren kdénnen, weil die Patentinhaberin
auch dann alle Grinde hatte behandeln miissen, wenn
diese bereits alle in der Einspruchsschrift enthalten
gewesen waren. Diese Arbeit sei zwar fir den Rest des
Verfahrens nicht mehr entscheidungsrelevant gewesen.
Dies sei jedoch auf die Einfihrung des Einspruchsgrunds
gemdB Artikel 100 c¢) EPU durch die Einspruchsabteilung
zurlickzufihren und habe daher nichts mit dem Verhalten

der Einsprechenden zu tun gehabt.

Wahrend der mindlichen Verhandlung vom
16. Dezember 2014 brachte die Beschwerdefithrerin

folgende Riige gemidR Regel 106 EPU vor:

"Die Patentinhaberin rigt, dass dem Antrag auf Vorlage
von Rechtsfragen an die GroBke Beschwerdekammer nicht
nachgekommen wird, da die Beantwortung dieser Fragen
das weitere Verfahren nennenswert beeinflusst hatte und
daher das Rechtliche Gehdér nach Al13 EPU beschrinkt

wurde."

Nach Anhdérung der Parteien und nach einer Beratung wies

die Kammer diesen Einwand zuriuck.

Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zulassig.

Zuldssigkeit der Einfiihrung des Einspruchsgrunds des
Artikels 100 c) EPU

Der Einspruchsgrund des Artikels 100 c¢) EPU wurde durch

die Einspruchsabteilung mit ihrem Bescheid wvom
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26. Oktober 2011 von Amts wegen eingefihrt. Die
Beschwerdefithrerin brachte vor, dass die Einfiihrung
dieses Einspruchsgrunds nicht den in der Entscheidung
der GroBen Beschwerdekammer G0010/91 genannten

Kriterien entspreche und daher unzulassig sei.

Die Beschwerdefiihrerin vertritt die Position, dass der
im Bescheid vom 26. Oktober 2011 erhobene Einwand der
Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht prima facie
entgegenstehe, weil er, zumindest beziglich des
Einwands, dass der Anspruch 1 Vorrichtungen abdecke,
bei denen der Schwenkpunkt der Fihrung messerseitig
liegt, sich auf eine Auslegung des Anspruchs stiitze,
die "sinnlos" oder "sinnentstellend" sei. In diesem
Sinne argumentierte die Beschwerdefiihrerin, dass der
Fachmann den Anspruch so verstehen miisse, dass der
Schwenkpunkt der Fihrung an deren messerabgewandtem
Ende liege, weil der bekannte Zweck einer
Schwenkfihrung nur so erfillt werden kdénne (d.h.
Kollisionen beim Zurickschieben des Kabelstiicks zu

vermeiden) .

Zur Zuladssigkeit der Einfiithrung dieses Einspruchsgrunds
durch die Einspruchsabteilung merkt die Kammer zunachst
an, dass die Anspriche der Stammanmeldung und die des
Streitpatents v6llig unterschiedliche Aspekte der
Kabelbearbeitungsvorrichtung betreffen. Dies kann prima
facie als Veranlassung gesehen werden, die Zulassigkeit
der Anspriiche des Streitpatents gemal Artikel 76 (1)
EPU zu iiberpriifen. Ferner kann die Kammer dem in Absatz
2.2 erwdhnten Argument der Beschwerdefiihrerin nicht
folgen, weil fir den Fachmann andere mogliche
Funktionen der Schwenkfiihrung vorstellbar sind, fir die
ein messerseitiger Schwenkpunkt durchaus sinnvoll ware,
so dass er die von der Beschwerdefiihrerin behauptete

Einschrankung nicht in den Anspruch hineinlesen wiirde.
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Die Schwenkfiihrung kénnte z.B. dazu dienen, das Kabel
an eine von mehreren weiteren Bearbeitungsstationen zu
leiten (siehe auch Absatz 4.2.2 unten). Zu diesem Punkt
hat die Beschwerdefiihrerin argumentiert, dass der
Fachmann die Beschreibung bzw. die Figuren anzuschauen
habe, um die unklare Terminologie des Anspruchs
auszulegen. Dieses Argument trifft jedoch nicht zu,
weil die beanstandete Terminologie (d.h. "schwenkbare
Fihrung") nicht unklar ist. Ihr Umfang ist lediglich
breiter als von der Beschwerdefiihrerin behauptet wird.
Der Anspruch 1 des Streitpatents deckt daher
Vorrichtungen ab, bei denen der Schwenkpunkt der
Fihrung messerseitig liegt, wie im Bescheid der
Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2011 angenommen
worden ist, so dass zumindest der diesbeziigliche
Einwand, der im vorgenannten Bescheid enthalten ist,
der Aufrechterhaltung des Streitpatents prima facie
entgegenstand. Konsequenterweise hat die
Einspruchsabteilung ihre Entscheidung auf diesen

Einwand gestitzt.

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdefiithrerin
nicht, dass es flir die Beurteilung der Zulassigkeit des
neuen Einspruchsgrunds relevant sei, dass dieser Grund
nicht in der urspringlichen Einspruchsschrift erhoben
worden sei. Ware dieses Argument zutreffend, ware der
Anwendungsbereich des Artikels 114 (1) EPU im
Einspruchsverfahren stark eingeschréankt. Eine
Rechtsgrundlage fiir eine solche Einschrankung kann dem

EPU jedoch nicht entnommen werden.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der Bescheid
der Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2011 prima
facie triftige Griinde nennt, weshalb der
Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPU der
Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegenstehen
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kénnte. Damit stimmt die Begrindung der Abteilung fir
die Einfiihrung dieses Einspruchsgrunds mit den
diesbeziiglich in der Entscheidung G0010/91 entwickelten
Kriterien iUberein. Der Einspruchsgrund gemal Artikel
100 c) EPU ist deswegen rechtmdBig ins Verfahren

eingefihrt worden.

Antrag drei Rechtsfragen der GroBen Beschwerdekammer

vorzulegen

Die von der Beschwerdefithrerin formulierten
Rechtsfragen (siehe Punkt "Ad 6.2" des Schreibens vom
14. November 2014) betreffen den Zeitpunkt des
Vorbringens der Grinde fir den neu eingefiihrten
Einspruchsgrund. Wie aus den Absatzen 2.2 und 2.3 oben
ersichtlich, spielen diese Fragen flir die Beurteilung
der Zuléassigkeit der Einfiihrung des neuen
Einspruchsgrunds im vorliegenden Fall keine Rolle, so
dass eine Entscheidung iber diese Rechtsfragen nicht
erforderlich ist (siehe Artikel 112 (1) a) EPU).

Die Behauptung der Beschwerdefiithrerin, dass ein
allgemeines Interesse an einer Klarstellung des prima
facie Kriteriums der Entscheidung G0010/91 bestehe,
wurde zudem nicht hinreichend begrindet, weil die wvon
der Beschwerdefiihrerin vorgetragenen Argumente
lediglich die Frage der Auslegung des
Anspruchswortlauts und die damit zusammenhdngende Frage
beriihren, ob die Einspruchsabteilung ihren
Ermessensspielraum auf der Grundlage der von ihr
vertretenen Interpretation des Anspruchs im Zeitpunkt
der Einfiihrung des Einspruchsgrunds richtig ausgelibt
hat. Ein allgemeines Interesse an der Auslegung des

konkreten Anspruchswortlauts besteht jedenfalls nicht.
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Auf der Grundlage der von der Beschwerdefiihrerin
vorgetragenen Interpretation des Anspruchswortlauts,
die von der Interpretation der Einspruchsabteilung
abweicht, kommt diese offenbar zu dem Ergebnis, dass
das Kriterium der prima facie Relevanz zum Zeitpunkt
der Einfihrung des Einspruchsgrunds nicht erfiillt sei.
Dies kommt in der ersten Vorlagefrage auch deutlich zum
Ausdruck, da die Frage von der Voraussetzung ausgeht,
dass "die von der Einspruchsabteilung zur Begriindung
der Einfiihrung eines solchen Einspruchsgrundes
angefilhrten Griinde das in der G 10/91 aufgestellte
prima facie Kriterium zum Zeitpunkt der Einfihrung des
Einspruchsgrunds nicht erfiillen." Die Anwendbarkeit des
Kriteriums der prima facie Relevanz wird daher gar
nicht in Abrede gestellt, sondern lediglich die
Richtigkeit der urspringlich von der
Einspruchsabteilung vorgebrachten Begriindung fir die
Einfiihrung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c)
EPU. In diesem Zusammenhang ist die Beschwerdekammer,
wie unter Punkt 2.3, 2.4 und 2.5 ausgefiihrt, jedoch der
Auffassung, dass die Einspruchsabteilung triftige
Grinde fir die Einfihrung des Einspruchsgrunds in ihrem
Bescheid genannt hat, sodass die in der Vorlagefrage
explizit genannte Voraussetzung gar nicht gegeben ist.
Die Beantwortung der Vorlagefrage - und die damit im
Zusammenhang stehende Frage nach einem mdglichen
allgemeinen Interesse an der Klarung der Vorlagefrage -
ist daher flur den konkreten Fall nicht

entscheidungserheblich.

Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, die von der
Beschwerdefiihrerin formulierten Fragen der GroBen

Beschwerdekammer vorzulegen.
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Zuldssigkeit der Anderungen gegeniiber der
Stammanmeldung (Artikel 100 c) EPU) - Hauptantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags (d.h.
des erteilten Patents) geht aus zumindest den folgenden
beiden Grinden iber den Inhalt der Stammanmeldung in

der urspringlich eingereichten Fassung hinaus.

(i) Der Anspruch definiert nicht, dass der
Schwenkpunkt der schwenkbare Fihrung an deren
messerabgewandten Seite liegt, obwohl nur diese
Ausrichtung der schwenkbaren Fihrung in der

Stammanmeldung offenbart war.

(ii) Die im Anspruch definierte schwenkbare Fihrung
wird in der Stammanmeldung nur im Kontext einer
Kabelbearbeitungsvorrichtung mit modularem Aufbau
offenbart. Der Anspruch definiert jedoch keinen
modularen Aufbau und umfasst daher die Verwendung
solcher Fihrungen auBerhalb des urspriinglich

offenbarten Kontextes.

Zu (i) ist zundchst anzumerken, dass die
Beschwerdefiihrerin nicht bestreitet, dass bezliglich der
schwenkbaren Fihrung die Stammanmeldung lediglich
Ausfiihrungsbeispiele offenbart, bei denen die
schwenkbare Fihrung links der Messer angeordnet ist und
deren Schwenkpunkt an der linken, messerabgewandten
Seite liegt. Der Anspruch 1 des Streitpatents definiert
jedoch weder auf welche Seite der Messer sich die
Fihrung befindet noch welches ihrer Enden schwenkbar

ist.

Die Beschwerdefiihrerin machte hierzu geltend, dass der
Fachmann den Anspruch so verstehen wiirde, dass die

schwenkbare Fihrung genau in dieser offenbarten Weise



L2,

- 20 - T 0423/13

angeordnet sei, weil nur durch diese Anordnung der wohl
bekannte Zweck der schwenkbaren Fiihrung erreicht werden
konne. In diesem Zusammenhang argumentierte sie ferner,
dass es Teil des allgemeinen Fachwissens sei, dass der
Zweck einer schwenkbaren Fihrung in einer
Kabelbearbeitungsvorrichtung darin liege, Kollisionen
beim Zurickschieben des abgeschnittenen Kabelstilicks
durch die Messer zu vermeiden, und dass dieser Zweck
nur dann erfillt werden kénne, wenn die schwenkbare
Fihrung links (eingangsseitig) der Messer angeordnet
sei und ihr Schwenkpunkt am messerabgewandten Ende
liege. Auf der Grundlage dieses Arguments behauptete
die Beschwerdefiihrerin, dass die der Begrindung der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Auslegung

des Anspruchs "sinnlos" sowie "sinnentstellend" sei.

Die Kammer ist dagegen der Auffassung, dass der
Fachmann durchaus andere mogliche Zwecke der
schwenkbaren Fihrung in Betracht ziehen wlrde,
einschlieBlich solcher, bei denen die schwenkbare
Fihrung rechts (ausgangsseitig) der Messer angeordnet
sein kénnte und bei denen der Schwenkpunkt an der
messerzugewandten Seite liegen kénnte. Beispielsweise
kénnte eine rechts der Messer angeordnete Fihrung mit
messerseitigem Schwenkpunkt dazu dienen, das Kabel an
eine von mehreren weiteren Kabelbearbeitungsstationen
zu fihren. Eine solche Funktionalitat (obwohl mit einem
unterschiedlichen Fihrungsaufbau) ist beispielsweise
aus dem Dokument D13 bekannt (siehe z.B. Figuren 2 und
3). Hierzu merkt die Kammer an, dass die Stammanmeldung
ebenfalls vorsieht, dass weitere Bearbeitungsstationen
nach der Abisolierstation angeordnet werden konnen
(siehe Seite 12, Zeilen 14 bis 23). Deshalb ist die
Kammer der Meinung, dass der Anspruch derart auszulegen
ist, dass er auch Kabelbearbeitungsvorrichtungen

abdeckt, bei denen die schwenkbare Fihrung rechts der
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Messer angeordnet ist bzw. deren Schwenkpunkt am
messerzugewandten Ende liegt, welche in der
urspringlich eingereichten Stammanmeldung nicht
offenbart waren. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents stellt daher eine nicht offenbarte
Zwischenverallgemeinerung der urspringlichen

Of fenbarung dar.

Folgende weitere Punkte unterstiitzen die obige

Auslegung des Anspruchs 1 des Streitpatents:

a) Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass die
Anspriiche einer Patentanmeldung Gegenstande
definieren sollen, die neu sind, so dass es nicht
logisch ist, anzunehmen, dass die Begriffe der
Anspriiche lediglich aus dem Stand der Technik
bekannte Ausfihrungsformen abdecken sollen;

b) Der Anspruch spezifiziert nicht den von der
Beschwerdefiihrerin behaupteten Zweck der
schwenkbaren Fihrung, wohingegen der einzige
Anspruch der Stammanmeldung, der dieses Merkmal
enthdlt, namlich der abhangige Anspruch 6, diese

Zweckbestimmung explizit enthalt.

Die Kammer kann auch dem Argument der
Beschwerdefiihrerin, dass der Fachmann die Beschreibung
und die Figuren heranziehen wilirde, um den Anspruch
auszulegen, nicht folgen, weil eine solche
Interpretation nur notwendig ware, wenn der Anspruch an
sich nicht klar wadre. Im vorliegenden Fall ist der
Begriff "schwenkbare Fihrung" an sich jedoch véllig
klar, so dass eine Interpretation auf Grundlage der
Beschreibung bzw. der Figuren nicht erforderlich ist.
Der Begriff hat lediglich einen breiteren Umfang als

die Beschwerdefihrerin anerkennen mdchte.
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Zu dem in Absatz 4.1 (ii) oben erwahnten Einwand merkt
die Kammer an, dass die Stammanmeldung mehrere
"voneinander unabhdngig anwendbare[n]
Erfindungsaspekte[n]" offenbart, von denen lediglich
der ersterwahnte in der Stammanmeldung beansprucht
wurde, d.h. die seitwdrts verschiebbare Montage der
Messer (siehe Figuren 1 und 2). Die im Anspruch 1 des
Streitpatents definierte schwenkbare Fihrung wurde in
einem der abhangigen Anspriche der Stammanmeldung
(Anspruch 6) offenbart, d.h. im Kontext des ersten
"Aspekts", so dass diese Offenbarung fiir den
vorliegenden Fall nicht relevant ist, weil das
Streitpatent diesen ersten "Aspekt" nicht beansprucht.
Weitere Aspekte der Stammanmeldung sind z.B. der oben
erwdhnte modulare Aufbau, der in der Stammanmeldung auf
Seite 10, Zeilen 16 bis 24 und auf Seite 11, Zeilen 16
bis 32 beschrieben und in den Figuren 3 und 4
(insbesondere die als 3b, 4b, 3a und 4a
gekennzeichneten Abbildungen) gezeigt ist, das
achtstufige Verfahren der Figuren 5a und 5b (siehe auch
Seite 11, Zeile 34 bis Seite 12, Zeile 12 sowie Seite
14, Zeile 8 bis Seite 15, Zeile 23), sowie das
alternative Verfahren zum Abisolieren von Kabeln mit
groBeren Abisolierlangen, das auf Seite 21, Zeilen 2
bis 24 beschrieben ist (siehe auch Figur 16). Die
schwenkbare Fihrung wurde in der Beschreibung und den
Figuren der Stammanmeldung lediglich in Verbindung mit
den Figuren 3, 4, 8, 11, 13 und 14 offenbart, die
allesamt den Aspekt des modularen Aufbaus betreffen.
Die Beschwerdefiihrerin machte in diesem Zusammenhang
geltend, dass das Ausfihrungsbeispiel der Figur 16 eine
schwenkbare Fihrung aufweist. Flir die Kammer ist dieser
Punkt nicht eindeutig. Er ist aber auch im Hinblick auf
die obige Argumentation nicht relevant, da, wie oben
erwahnt, dieses Ausfiihrungsbeispiel einen weiteren

nicht beanspruchten Aspekt der Stammanmeldung betrifft.
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Folglich offenbart die Stammanmeldung schwenkbare
Fihrungen eindeutig lediglich im Kontext des modularen
Aufbaus. Da der Anspruch 1 des Streitpatents eine
schwenkbare Fihrung ohne diesen Kontext beansprucht,
ist der Gegenstand des Anspruchs auch deshalb als nicht

offenbarte Zwischenverallgemeinerung zu betrachten.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Einspruchsgrund des Artikels 100 c¢) EPU in Verbindung
mit Artikel 76 (1) EPU der Aufrecherhaltung des
Streitpatents entgegensteht.

Zuldssigkeit des Hilfsantrags 5B

Der gednderte Anspruch 1 des wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereichten neuen
Hilfsantrags 5B scheint den ersten der unter Punkt 4.1
genannten Einwdnde zu idberwinden und enthédlt auch
Anderungen, die zumindest als Versuch angesehen werden
konnen, den zweiten Einwand zu iUberwinden. Der Anspruch
behandelt auch weitere Einwadnde, die bereits im
Zusammenhang mit der Beschwerde in der Sache des auf
der friheren Anmeldung Nr. 02 020 379.0 beruhenden
Patents diskutiert worden sind (Beschwerdeakte

T 0204/13). Weiterhin hat die Beschwerdefithrerin beim
Einreichen dieses Antrags samtliche mit Schreiben vom
14. November 2014 eingereichten Hilfsantrage
zuriickgezogen. Ferner ist anzumerken, dass die
angefochtene Entscheidung nur den Einspruchsgrund des
Artikels 100 c¢) EPU in Verbindung mit Artikel 76 (1)
EPU behandelt hat. Dies hitte zur Folge, dass, falls
die Kammer zu der Auffassung gelangen wiirde, dass
dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des
Patents in gednderter Fassung gemdl diesem Antrag nicht
entgegensteht, die Kammer die Sache an die

Einspruchsabteilung zurlickverweisen wirde. Die Frage,
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ob eine weitere Recherche notwendig ware, ist daher fir
die Zulassigkeit des Antrags ohne Belang. Unter diesen
Umstanden hielt es die Kammer fiir angemessen, den
Hilfsantrag 5B ins Verfahren zuzulassen, um der
Beschwerdefiihrerin die Gelegenheit zu geben, alle

vorgebrachten Einwdnde zu iberwinden.

Zuldssigkeit der Anderungen gegeniiber der
Stammanmeldung (Artikel 76 (1) EPU) - Hilfsantrag 5B

Zumindest die folgenden drei Fragen sind flur die
Beurteilung der Zuldssigkeit der Anderungen des
Anspruchs 5B gegenlber der Stammanmeldung gemal Artikel
76 (1) EPU relevant.

(1) Ist die Kombination einer schwenkbaren Fiihrung
links der Messer mit einer verschiebbaren Fihrung

rechts der Messer in der Stammanmeldung offenbart?

(1i1) Hat der erste der zwel mit "d)" bezeichneten

Absatze eine Grundlage in der Stammanmeldung?

(iii)Hat das Merkmal beziiglich der Module im letzten
Absatz des Anspruchs eine Grundlage in der

Stammanmeldung?

Zur ersten dieser Fragen verwies die Beschwerdefiihrerin
auf Seite 12, Zeilen 8 bis 10 der Stammanmeldung. Die
Kammer hat Bedenken, ob dieser Satz als unmittelbare
und eindeutige Offenbarung dieser Kombination der zwei
unterschiedlichen, beweglichen Fihrungen betrachtet
werden kann. Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin,
dass der Fachmann Uber die Beanspruchung dieser
Merkmalskombination nicht {iberrascht ware, ist flr
diese Frage nicht relevant, weil es dem Kriterium der

unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung nicht
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entspricht. Angesichts der untenstehenden
Schlussfolgerungen beziiglich der Fragen (ii) und (iii)
ist es jedoch im Kontext dieses Antrags nicht notwendig

iber diese Frage zu entscheiden.

Zur Frage (ii) ist die Kammer der Auffassung, dass
dieser Absatz des Anspruchs lediglich die ersten drei
(oder moéglicherweise vier) der acht in Zusammenhang mit
den Figuren 5a und 5b offenbarten Verfahrensschritte
umfasst. Die Stammanmeldung enthalt jedoch keinen
Hinweis, dass diese Schritte aus dem Kontext des
gesamten Verfahrens herausgenommen werden konnten.
Weiterhin weist dieser Absatz des Anspruchs auf einen
Zyklus hin. Die Stammanmeldung enthdalt aber keine
unmittelbare Offenbarung, dass das Verfahren zyklisch

sein soll.

Bei der Frage (iii) geht die Kammer davon aus, dass
dieser Absatz den modularen Aufbau definieren soll. Der
von der Beschwerdefiihrerin gewdhlte Wortlaut hat aber
keine Grundlage in der Stammanmeldung, weil sie weder
offenbart, dass die aufgelisteten Module aus
"Baugruppen" bestehen, noch dass diese Module in
irgendeiner Weise "integriert" sind. Dieser Absatz
entspricht keiner der Definitionen der Modularitat in
der Stammanmeldung (siehe z.B. Seite 10, Zeilen 16 bis
19, Seite 11, Zeilen 16 bis 32 und Anspruch 14),
insbesondere weil die Stammanmeldung lehrt, dass die
Modularitat eine Eigenschaft der Abisoliervorrichtung
insgesamt ist, wahrend der vorliegende Anspruch
definiert, dass sie eine Eigenschaft der einzelnen
Module ist.

Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass zumindest
aus den beiden letztgenannten Grinden (vgl. oben

Absatze 6.3 und 6.4) der Gegenstand des Anspruchs 1 des
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Hilfsantrags 5B iber den Inhalt der Stammanmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht und
daher gegen Artikel 76 (1) EPU verstolt.

Zuldssigkeit des Hilfsantrags 5B'

Der Hilfsantrag 5B' ist von der Beschwerdefiihrerin
wahrend der miindlichen Verhandlung eingereicht worden,
nachdem die Kammer ihre im Absatz 6.5 erwahnte
Auffassung verkiindet hatte. Die Kammer sieht mindestens
zwel Grinde, ihr Ermessen unter Artikel 13 (3) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammer (VOBK) in der

Weise auszuilben, ihn nicht ins Verfahren zuzulassen.

Erstens aufgrund des Einfihrens der Hinweise auf die
Verfahrensschritte der Figuren 5a und 5b sowie der
Definition diese Schritte ist die erste in Absatz 6.1
oben erwahnten Frage ebenfalls fir diesen Antrag
relevant. Die Beschwerdefithrerin hat in diesem
Zusammenhang auf die Offenbarung der Seite 12, Zeilen 8
bis 10 verwiesen, die lehre, dass eine der in den
Figuren 5a und 5b gezeigten verschiebbaren
Fihrungshiilsen durch eine schwenkbare Flihrung ersetzt
werden konne. Dass dies jedoch mit den jetzt
definierten Verfahrensschritte verbunden sein konnte,
ist aber aus den folgenden beiden Griinden nicht

unmittelbar und eindeutig offenbart.

a) Der oben zitierte Satz auf Seite 12 der
Stammanmeldung folgt nach einer Erklarung (Zeilen
4 bis 8), dass auf eine der verschiebbaren
Fihrungshiilsen verzichtet werden kdnne, was zur
Folge hat, dass das in den Zeilen 8 bis 10
beschriebene Ersetzen einer verschiebbaren

Fihrungshiilse durch eine schwenkbare Fihrung nicht
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zwangswelise zu einer mit dem Verfahren der Figuren

5a und 5b kompatiblen Vorrichtung fiihren wiirde.

b) Diese Inkompatibilitdt wird durch den Hinweis auf
die Figur 16 hervorgehoben, weil, bei dem im
Zusammenhang mit dieser Figur beschriebenen
Verfahren (siehe Seite 21, Zeilen 5 bis 24), sich
das Kabel wadhrend der gesamten Bearbeitung in
beiden Fihrungen erstreckt, so dass weder eine
Verschiebung noch eine Schwenkung der Fihrungen
moéglich wére. Dieses Verfahren ist daher ebenfalls
mit dem im Zusammenhang mit den Figuren 5a und 5b
beschriebenen Verfahren nicht kompatibel. Das
diesbeziigliche Argument der Beschwerdefiihrerin,
dass die Fihrung von Figur 16 schwenkbar sein
misse, weil sonst eine Abisolierung des anderen
Endes des Kabelstiicks nicht méglich ware,
iberzeugt die Kammer nicht, weil, wie die
Beschwerdegegnerin vorgebracht hat, zumindest
einen Teilabzug doch moglich wadre. Alternativ
kénnte diese Verfahrensschritt an einer weiteren

Bearbeitungsstation ausgefiithrt werden.

Die Kammer ist daher der Meinung, dass die
Stammanmeldung die jetzt definierten Verfahrensschritte
in einer Vorrichtung mit einer verschiebbaren
Fihrungshiilse und einer schwenkbare Fihrung nicht

unmittelbar und eindeutig offenbart.

Zweitens hat die Beschwerdefiithrerin mit diesem Antrag
versucht, die im Absatz 6.4 erwadhnten Einwadnde einfach
durch die Streichung dieses Teils des Anspruchs zu
iberwinden. Damit bleibt jedoch der oben in den
Absatzen 4.1 (ii) und 4.3 erhobenen Einwand beziliglich
der Modularitat bestehen. Die Beschwerdefiihrerin macht

dagegen geltend, dass die Stammanmeldung den Begriff
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"Modul" mit zweili unterschiedlichen Bedeutungen
verwende, erstens Jjene, auf die sich der vorgenannte
Einwand stitzt, und zweitens als Beschreibung der
Funktionen der einzelnen Elemente der Vorrichtung, und
dass der Jjetzige Anspruch dieser zweiten Verwendung des
Begriffs entspreche. Die Kammer kann diesem Argument
nicht folgen, weil das Konzept der Modularitat explizit
auf den Seiten 10 und 11 der Stammanmeldung definiert
wird und weil sich samtliche weitere Verwendungen des
Begriffs "Modul" eindeutig auf diese Definition
beziehen. Dieser zweite Punkt ist besonders klar, weil
die spédteren Verweise auf die Module alle die
Buchstaben verwenden (z.B. "Modul F" auf Seite 16,
Zeile 29), ohne eine weitere Definition dieses
Begriffs, so dass sie sich nur auf die urspriinglichen

Definitionen auf den Seiten 10 und 11 beziehen kdnnen.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Hilfsantrag 5B' zumindest diese beiden beziiglich der
friheren Antrdge erhobenen Einwande nicht UtUberwinden
kann. Deshalb und angesichts des spaten Zeitpunkts
ihres Einreichens entschied die Kammer ihr Ermessen
unter Artikel 13 (3) VOBK in der Weise auszuiiben, ihn

nicht ins Verfahren zuzulassen.

Zusammenfassung (Artikel 100 c¢) und 76 (1) EPU)

Der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPU in
Verbindung mit Artikel 76 (1) EPU steht der
Aufrecherhaltung des Streitpatents entgegen. Der
Gegenstand des Anspruchs des Hilfsantrags 5B verstolt
gegen Artikel 76 (1) EPU. Der einzige weitere Antrag
der Beschwerdefiihrerin ist nicht ins Verfahren
zugelassen worden. Die Beschwerde war daher in der

Substanz zuriickzuweisen. Da diese Entscheidung in der
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Substanz nicht tber die Erfordernisse des Artikels

76 (1) EPU hinausgeht, ist die von der
Beschwerdefithrerin gestellte Bedingung fir eine
Zuriickverweisung an die erste Instanz nicht erfillt, so
dass es keine Veranlassung fir eine solche

Vorgehensweise gibt.

Kostenverteilung (Artikel 104 EPU)

Die Beschwerdefiihrerin behauptete, dass die
Entscheidung tber die Kostenverteilung in der
angefochtenen Entscheidung nicht begriindet worden sei,
weill der erste Absatz unter Punkt 5. der
Entscheidungsgriinde lediglich feststelle, dass eine
andere Kostenverteilung "nicht der Billigkeit
entspricht". Nach Auffassung der Kammer ist diese
Behauptung nicht zutreffend, weil dieser Absatz nur das
Thema einleitet und die beiden nachfolgenden Absatze
der Entscheidung eine ausreichende Begriindung
enthalten.

Weiterhin findet die Kammer die Begrindung in der
angefochtenen Entscheidung iiberzeugend. Die Kammer
teilt die Meinung der Einspruchsabteilung, dass, auch
wenn alle Argumente, die mit dem zweiten Schreiben der
Einsprechenden (vom 12. September 2011) vorgebracht
worden sind, in der urspringlichen Einspruchsschrift
enthalten gewesen waren, die Beschwerdefiihrerin (damals
Patentinhaberin) samtliche Argumente dennoch hatte
behandeln miissen. Dass diese Behandlung der
verschiedenen Einwdnde in zwei Etappen erfolgen musste,
hat wohl zu einem gewissen Mehraufwand gefihrt, wie die
Beschwerdefiihrerin vorgebracht hat. Die Kammer teilt
jedoch die Meinung der Einspruchsabteilung, dass sich

dieser Mehraufwand in Grenzen hielt. Die Tatsache, dass
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der Aufwand, um die verschiedenen Einwadnde mangelnder
Neuheit bzw. erfinderischer Tatigkeit zu behandeln, fir
das weitere Verfahren irrelevant gewesen ist, weil
lediglich die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPU
diskutiert worden sind, hat nichts mit dem Verhalten
der Einsprechenden zu tun, sondern damit, dass sich
dieser neue Einspruchsgrund als entscheidend erwies. In
diesem Zusammenhang ist auch zu beriicksichtigen, dass
der neue Einspruchsgrund von der Einspruchsabteilung

und nicht von der Einsprechenden erhoben wurde.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die
Entscheidung der Einspruchsabteilung iUber den Antrag
auf Kostenverteilung gemidB Artikel 104 EPU richtig war.
Die Beschwerde war daher auch hinsichtlich des Antrags

auf Kostenverteilung zurlckzuweisen.

Riige gemdB Regel 106 EPU

In ihrer Riige nach Regel 106 EPU machte die
Beschwerdefiihrerin geltend, dass sie bei der Diskussion
iber den Antrag auf Vorlage von Rechtsfragen an die
GroRe Beschwerdekammer in der miindlichen Verhandlung
vom 16. Dezember 2014 in ihrem rechtlichen Gehdr nach
Artikel 113 EPU beschridnkt wurde. Insbesondere hat sie
vorgebracht, dass es vor der Verkindung der
Entscheidung der Kammer, die Fragen an die GroBe
Beschwerdekammer nicht vorzulegen, keine Diskussion
dariber gegeben habe, ob die Beantwortung dieser Fragen
fir das weitere Verfahren wichtig sei. Hierzu merkt die
Kammer an, dass, die Kammer bereits im Rahmen der
Diskussion uber den Antrag auf Vorlage, d.h. vor der
Unterbrechung der miindlichen Verhandlung zur Beratung
Uber die Zulassigkeit des Einspruchsgrunds des Artikels

100 c) EPU und iiber den diesbeziiglichen Antrag auf
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Vorlage von Rechtsfragen gemidB Artikel 112 (1) a) EPU,
darauf aufmerksam gemacht, dass die Argumente der
Beschwerdefithrerin beziiglich der Zulassigkeit des neuen
Einspruchsgrunds hauptsadachlich die Auslegung des
Anspruchs (insbesondere des Begriffs "schwenkbare
Fihrung") zu betreffen scheinen, wohingegen die von der
Beschwerdefithrerin formulierten Rechtsfragen nichts mit
diesem Thema zu tun haben (vgl. hierzu
Entscheidungsgriinde Nr. 3f.). In diesem Zusammenhang
hatte die Kammer auch auf die Erfordernisse des
Artikels 112 (1) a) EPU aufmerksam gemacht. Im Rahmen
der Diskussion, die vor der Unterbrechung zur Beratung
Uber den Vorlageantrag durch die Kammer stattfand,
hatte die Beschwerdefiihrerin Gelegenheit gehabt, sich
unter anderem zu diesem Thema zu duRBern, und sie hat

diese Gelegenheit zur AuBerung auch ergriffen.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das
rechtliche Gehor jedenfalls beziiglich jener Fragen, die
fiir die Entscheidung iber den Vorlageantrag

entscheidungserheblich sind, nicht beschrankt wurde.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin implizieren
ferner, dass der Grundsatz des rechtlichen Geh6rs auch
deshalb verletzt wurde, weil sie nicht die Gelegenheit
hatte, ihre Argumente Uber das behauptete allgemeine
Interesse an einer Klarstellung des in der Entscheidung
G0010/91 behandelten "prima facie" Relevanzkriteriums
zu vertiefen. Die Kammer merkt dazu an, dass sie die
Beteiligten im Rahmen der Diskussion iUber den Antrag
auf Vorlage ebenfalls iUber ihre vorlaufige Auffassung
hierzu informiert hat, dass sie namlich die
Beantwortung dieser allgemeinen Frage fiir den
vorliegende Fall nicht als entscheidungserheblich
ansehe. Auch zu diesem Punkt hat die Beschwerdefiithrerin

Gelegenheit gehabt, sich zu auBern.
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10.4 Die Kammer hat daher den Einwand der Beschwerdefihrerin

nach Regel 106 EPU zuriickgewiesen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Antrag der Beschwerdefilhrerin auf Vorlage von

2.
Rechtsfragen an die GroBe Beschwerdekammer wird
zuriickgewiesen.

3. Der Einwand der Beschwerdefilhrerin nach Regel 106 EPU

wird zurickgewiesen.
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