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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

In der am 6. Februar 2013 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung
fest, dass das Europdische Patent Nr. 1 838 977 in der
Fassung gemaB dem damals geltenden Hilfsantrag 2, das
heiBt unter Beriicksichtigung der von der Patent-
inhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen sowie die Erfindung, die das Patent zum

Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU geniigt.

Die Einspruchsabteilung war zur Auffassung gekommen,
dass der damals geltende Hauptantrag sowie der
Hilfsantrag 1 den Erfordernissen des Artikels 123 (2)
EPU nicht geniigten.

Gegen diese Zwischenentscheidung hat die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) form- und

fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene
Zwischenentscheidung aufzuheben und das Patent in der
erteilten Fassung oder auf der Grundlage eines der
Hilfsantrdge 1 oder 2 eingereicht mit Schreiben vom 4.
April 2013 aufrechtzuerhalten, wobei der Hilfsantrag 2
dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden

Hilfsantrag 2 entspricht.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die
Beschwerde zurilickzuweisen. Hilfsweise beantragt sie die
Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung.

Anspruch 1 gemaR Hauptantrag lautet wie folgt:

"Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise, insbesondere

Automatgetriebe flir ein Kraftfahrzeug, umfassend eine
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Antriebswelle (AN) und eine Abtriebswelle (AB), vier
Planetenradsatze (RS1, RS2, RS3, RS4), mindestens acht
drehbare Wellen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sowie finf
Schaltelemente (A, B, C, D, E), deren selektives
Eingreifen verschiedene Ubersetzungsverhdltnisse
zwischen der Antriebswelle (AN) und der Abtriebswelle
(AB) bewirkt, so dass acht Vorwadrtsgange und zumindest
ein Rickwartsgang derart realisierbar sind, dadurch
gekennzeichnet, dass in jedem Gang des Mehrstufen-
getriebes nur zwei der Schaltelemente (A, , B, C, D, E)

nicht in Eingriff sind."

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich
von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die zusatzlichen

Merkmale wonach:

"B ein Steg (ST4) des vierten Planetenradsatzes (RS4)
und die Antriebswelle (AN) verdrehfest miteinander
verbunden sind und die erste Welle (1) bilden,

B das erste Schaltelement (A) im Kraftfluss zwischen
der dritten Welle (3) und einem Gehduse (GG) des
Getriebes angeordnet ist,

B das zweite Schaltelement (B) im Kraftfluss zwischen
der vierten Welle (4) und dem Gehause (GG) des
Getriebes angeordnet ist,

B das dritte Schaltelement (C) im Kraftfluss zwischen
der funften Welle (5) und der ersten Welle (1)
angeordnet ist,

B das vierte Schaltelement (D) im Kraftfluss entweder
zwischen der achten Welle (8) und der zweiten Welle (2)
oder zwischen der achten Welle (8) und der sechsten
Welle (6) angeordnet ist, und

B das finfte Schaltelement (E) im Kraftfluss entweder
zwischen der siebten Welle (7) und der finften Welle

(5), zwischen der siebten Welle (7) und der achten
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Welle (8) oder zwischen der funften Welle (5) und der

achten Welle (8) angeordnet ist."

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

Hauptantrag

Wahrend des Erteilungsverfahrens sei zu einem Wechsel
der Erfindungsgegenstdnde gekommen. Ein Wechsel auf
eine andere Erfindung im Rahmen der urspriinglichen
Offenbarung sei wahrend des Prifungsverfahrens generell
zuldssig und im vorliegenden Fall auch seitens der
Priifungsabteilung vollumfanglich recherchiert und von
der Sache her geprift worden. Dabei sei lediglich
vergessen worden, einzelne Beschreibungsteile, die sich
verbal auf den fritheren Erfindungsgegenstand bezogen
haben, an die Formulierung des neuen Erfindungs-
gegenstands anzupassen. Insofern verstoRe der
Hauptantrag nicht gegen Artikel 123(2) EPU.

Hilfsantrag 1

Im ersten Absatz der Seite 7 der Anmeldeunterlagen
gelte das Attribut "gemaBl der Erfindung" lediglich fir
die Ausgestaltung der erste Welle des Getriebes. Dieses
Attribut sei daher nicht auf die anderen sieben Wellen
zu Ubertragen. Es sei kein sachlicher Grund zu
erkennen, warum der Fachmann dies automatisch
verallgemeinern und zwangslaufig auf die konstruktive
Ausgestaltung der sieben Wellen des Getriebes
ibertragen wiirde, die nicht mit dem Attribut "gemdl der
Erfindung" versehen sind. Die von dem Fachmann als
erfindungswesentlich identifizierbare Ausgestaltung der
ersten Welle des Getriebes sei im Patentanspruch 1

gemal Hilfsantrag 1 enthalten.
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Damit gehe der im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1
beanspruchte Gegenstand nicht idber die urspringliche
Offenbarung der Anmeldung hinaus, weshalb kein Verstol
gegen Artikel 123(2) EPU vorliege.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Artikel 123 (2) EPU verbiete Anderungen der Patent-
anmeldung und des Patentes, soweit der Gegenstand der
geanderten Patentanmeldung iber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

hinausgehe.

Wie die Einspruchsabteilung jedoch zutreffend
festgestellt habe, hatte eine Anpassung der
Beschreibung nichts an der urspringlichen Anmeldung
geandert, welche die ausschlieRliche Basis fir die
Beurteilung der Bedingungen des Artikels 123(2) EPU
darstellt. Daher verstoBe der Hauptantrag gegen diese

Bedingungen.

Beim Studium der Erfindungsbeschreibung auf den Seiten
6 bis 8 der urspringlichen Anmeldungsunterlagen sei flr
den fachkundigen Leser eindeutig erkennbar, dass die
drei auf den Seiten 6 bis 8 enthaltenen Absadtze der
Erfindungsbeschreibung als Einheit zu betrachten seien
und keine vorteilhaften Ausfiihrungsformen beschreiben.
Ferner decke Anspruch 1 in der urspriinglich
eingereichten Fassung samtliche offenbarten
Ausfihrungsbeispiele ab. Auch vor diesem Hintergrund
hatte der Fachmann nicht die geringste Veranlassung,

Ausfihrungsformen als offenbart und zur Erfindung
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gehdrig anzusehen, bei denen nur die im erteilten
Anspruch 1 oder im Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1

enthaltenen Merkmale vorhanden seien.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zuldssig. Allerdings hat der
Hilfsantrag 2, mit dem die Beschwerdefithrerin
beantragt, das Patent in derselben Fassung aufrecht zu
erhalten, in der es auch von der Einspruchsabteilung
aufrecht erhalten wurde, bei der Prifung der Beschwerde
unberiicksichtigt zu bleiben. Denn dieser Antrag ist
nicht darauf gerichtet, eine Beschwer im Sinne wvon

Artikel 107 EPU zu beseitigen.

Nach Artikel 107 EPU ist ein Verfahrensbeteiligter nur
dann und insoweit berechtigt, Beschwerde einzulegen,
wie er durch die angefochtene Entscheidung beschwert
ist, das heiBt soweit die angefochtene Entscheidung
hinter seinem urspringlichen Antrag zurlckbleibt (vgl.:
Benkard/Giinzel/Beckedorf, EPU, 2. Aufl., Art. 107 Rdn.
41) . Dies beinhaltet auch, dass im Beschwerdeverfahren
nur solche Antradge berilicksichtigt werden kdénnen, die
darauf gerichtet sind, eine solche Beschwer zu
beseitigen (in diesem Sinne auch: T 299/89 vom
31.01.1991, Punkt 3 der Entscheidungsgriinde). Dies ist
bei dem zweiten Hilfsantrag nicht der Fall, da er
letztlich auf eine Bestatigung der angefochtenen

Entscheidung gerichtet ist.

2. Hauptantrag
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Anspruch 1 der Anmeldung wie urspringlich eingereicht

umfasst die Merkmalgruppen (a) und (b), wonach

(a) ein Steg des vierten Planetenradsatzes und die
Antriebswelle verdrehfest miteinander verbunden sind
und die erste Welle bilden, das erste Schaltelement im
Kraftfluss zwischen der dritten Welle und einem Geh&ause
des Getriebes angeordnet ist, das zweite Schaltelement
im Kraftfluss zwischen der vierten Welle und dem
Gehduse des Getriebes angeordnet ist, das dritte
Schaltelement im Kraftfluss zwischen der finften Welle
und der ersten Welle angeordnet ist, das vierte
Schaltelement im Kraftfluss entweder zwischen der
achten Welle und der zweiten Welle oder zwischen der
achten Welle und der sechsten Welle angeordnet ist, und
das flinfte Schaltelement im Kraftfluss entweder
zwischen der siebten Welle und der fiinften Welle,
zwischen der siebten Welle und der achten Welle oder
zwischen der finften Welle und der achten Welle

angeordnet ist; und

(b) ein Steg des dritten Planetenradsatzes und die
Abtriebswelle verdrehfest miteinander verbunden sind
und die zweite Welle bilden, ein Sonnenrad des ersten
Planetenradsatzes und ein Sonnenrad des vierten
Planetenradsatzes verdrehfest miteinander verbunden
sind und die dritte Welle bilden, ein Hohlrad des
ersten Planetenradsatzes die vierte Welle bildet, ein
Hohlrad des zweiten Planetenradsatzes und ein Sonnenrad
des dritten Planetenradsatzes verdrehfest miteinander
verbunden sind und die finfte Welle bilden, ein Steg
des ersten Planetenradsatzes und ein Hohlrad des
dritten Planetenradsatzes verdrehfest miteinander
verbunden sind und die sechste Welle bilden, ein
Sonnenrad des zweiten Planetenradsatzes und ein Hohlrad

des vierten Planetenradsatzes verdrehfest miteinander
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verbunden sind und die siebte Welle bilden und ein Steg

des zweilten Planetenradsatzes die achte Welle bildet.

Anspruch 1 des Hauptantrags umfasst nicht die
Merkmalgruppen (a) und (b). Es ist zwar richtig, dass
ein Wechsel auf eine andere Erfindung wahrend des
Prifungsverfahrens nicht generell unzuldssig ist. Der
neu definierte Gegenstand darf jedoch nicht Utber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgehen (siehe Artikel 123(2) EPU und
Artikel 100 c) EPU). Diese Bedingung ist nur dann
erfiillt, wenn dieser Gegenstand unmittelbar und
eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten

Fassung ableitbar ist.

Im vorliegenden Fall ist an keiner Stelle der Anmeldung
in der eingereichte Fassung ein Mehrstufengetriebe ohne
die Merkmalgruppen (a) und (b) offenbart. Ganz im
Gegenteil gemal den Textstellen auf Seite 6, Zeilen 20
bis 22 wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
erfindungsgemall durch ein Mehrstufengetriebe mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 wie urspringlich eingereicht
gelodst, d.h. durch ein Mehrstufengetriebe, das u.a. die
Merkmalgruppen (a) und (b) aufweist. Auch alle in den
Figuren gezeigten Ausfiithrungsbeispiele umfassen diese

Merkmalgruppen.

Beziiglich der Merkmalgruppe (b) tradgt die Beschwerde-
fiihrerin vor, dass auf Seite 7 der Anmeldung die
konstruktive Ausgestaltung der sieben Wellen des
Getriebes nicht mit dem Attribut "gemaB der Erfindung"
versehen sei, weil dieses Attribut lediglich fir die

Ausgestaltung der erste Welle des Getriebes gelte.

Aus dieser Textstelle ergibt sich jedoch nicht

unmittelbar und eindeutig, dass die Ausgestaltung der
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sieben Wellen des Getriebes lediglich eine vorteilhafte
Ausfihrungsform, und somit nicht zwanglaufig Teil der
erfindungsgemdalen Vorrichtung ist. Daher kann diese
Textstelle eine Streichung der Merkmalgruppe (b) nicht

stitzen.

Folglich ist ein Mehrstufengetriebe ohne die
Merkmalgruppen (a) und (b) nicht unmittelbar und
eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten
Fassung ableitbar. Deshalb geht der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags idber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung

hinaus.

3. Hilfsantrag 1
Da im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 die Merkmalgruppe
(b) nicht vorhanden ist, geht auch der Gegenstand

dieses Anspruchs iber den Inhalt der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Fassung hinaus.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.



Der Geschaftsstellenbeamte:

V. Commare

Entscheidung

Der

werdekg

@Ngé‘wsc hen Pafe,,,/b
,

d

9d0n3 sy13® \)\

%%,
/
Ospieog ¥

&

&

&

Yy

™
Yo
%

(ecours
62“ ges breves *
o

S
Q'
N

2
0‘9%, WO &
Yo op W o

eyy + \
T.

T 0831/13

Vorsitzende:

Kriner

elektronisch als authentisch bestatigt



