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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts liber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents Nr. 1897714 in geandertem Umfang,

zur Post gegeben am 5. August 2013.

Die Einspruchsabteilung hat das Patent in geadndertem
Umfang auf der Grundlage des Hauptantrags (Fassung von
12 Uhr 45), eingereicht in der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung am 25. April 2013,

aufrechterhalten.

Dabei hat sie insbesondere die folgenden Dokumente in

Betracht gezogen:

DE 20 2007 002 959 Ul (D1)
DE 34 20 219 Al (D14)

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 reicht die

Beschwerdefiihrerin die folgenden Dokumente ein:

FR 2 138 323 (D16)
Us 418 2078 (D17)

Am 21. November 2014 wurde vor der Beschwerdekammer

mindlich verhandelt.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragt die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents.

Der Einwand der unzuldssigen Erweiterung des
Schutzbereichs (Artikel 123 (3) EPU) beziiglich Anspruch

2 wurde zurickgenommen.
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Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die

Zurickweisung der Beschwerde.

Anspruch 1, in der von der Einspruchsabteilung in
geadandertem Umfang aufrecht erhaltenen Fassung auf der
Grundlage des Hauptantrags (eingereicht in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung,

Fassung von 12 Uhr 45) lautet wie folgt:

Antriebsvorrichtung gekoppelt mit einem Fensterrollo
(10), insbesondere einem Sonnenschutzrollos fir
Kraftfahrzeuge, wobei das Fensterrollo (10) eine
Wickelkassette (12) mit einer Wickelwelle (14) und eine
mit einem hinteren Rand (16) hieran befestigte
Rollobahn (18) aufweist mit zumindest einer biegesteif
ausgefiihrten Schubstange (102), die mit einem vorderen
Rand (24) der Rollobahn (18) wverbunden ist, wobei die
Schubstange (102) entlang der Verfahrstrecke (26) des
Fensterrollos (10) auf und ab verstellbar ist und mit
einem elektrischen Antrieb (108) zum Verfahren der
Rollobahn (18) entlang der Verfahrstrecke (26), wobei
an der Schubstange Formschlussmittel (116) vorgesehen
sind, die zur Kraft- oder Drehmomentiibertragung vom
Antrieb (108) auf die Schubstange (102) mit
antriebsseitigen Kraft- oder Drehmomentiibertragungs-
mitteln (110, 114) in Eingriff bringbar sind, wobei zur
Kraft- oder Drehmomentibertragung auf die Schubstange
eine Kopplungseinrichtung (106) vorgesehen ist, wobei
die Kopplungseinrichtung ein Zahnrad als Kraft- oder
Drehmomentibertragungsmittel (110,114) aufweist, das
formschlissig mit der Schubstange in Eingriff ist,
dadurch gekennzeichnet, dass ein endabschnitt des
anderen Drehmomentiilbertragungsmittels (104) als
Mehrkant ausgebildet ist und damit mit dem Zahnrad in
Eingriff steht.



VI.
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Die Argumente der Beschwerdefiihrerin/Einsprechenden

lauten wie folgt:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei nicht
korrekt. So lege ausgehend von D1 das allgemeine
Fachwissen, oder das Dokument D14, den Gegenstand des
strittigen Anspruchs 1 nahe. So offenbare D1 in
Paragraph [0012], dass ein Getriebe als
Verbindungsstelle auch entfallen konne. Dies bedeute
fir den Fachmann, dass die flexible Welle auch direkt
mit dem Zahnrad gekoppelt werden konne. Damit triebe
der Elektromotor mit dem Getriebe die flexible Welle
an, die ihrerseits mit einem Teil 33 in das Zahnrad
eingreife, wie in der D1, in Figur 8, gezeigt. Flr
diese Alternative bediirfe es keiner erfinderischen
Tatigkeit.

SchlieBlich sei die Kraftibertragung durch eine
flexible Welle auch durch die D14 nahegelegt. Dort
greife eine flexible Welle, die von einem an einem
Elektromotor angeflanschten Winkelgetriebe angetrieben
werde, Uber ein Mehrkantprofil in eine Sitzverstellung
ein. Damit seil dem Fachmann klar, dass er das Getriebe
auch am Motor anordnen kénne und das Zahnrad tber ein

Mehrkantprofil antreiben ké&nne.

Weiterhin sei der Gegenstand des abhadngigen Anspruchs 2
unzulédssig erweitert. Dieser definiere in der erteilten
Form, dass das Kraft- oder Drehmomentilbertragungsmittel
als flexibler Betatigungszug oder als flexible Welle
ausgebildet ist. Dabei sei der Anspruch aber so zu
verstehen, dass das Kraftiilbertragungsmittel als
Betatigungszug und das Drehmomentibertragungsmittel als
flexible Welle ausgebildet sei, da nur diese
Ausfiihrungen der Beschreibung, siehe dazu Spalte 5,

Zeilen 1 bis 8, zu entnehmen seien. Ein
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Kraftibertragungsmittel, welches als flexible Welle
ausgebildet ist, sei in der Beschreibung nicht
ausgefihrt und somit auch nicht urspriinglich offenbart.
Dies aber werde nun durch den geadanderten Anspruch 2
beansprucht, indem die Variante "Kraftibertragungs-
mittel" gestrichen wurde, ohne den Betatigungszug

ebenfalls zu streichen.

Des Weiteren seien die mit der Beschwerdebegriindung
vorgebrachten Einwdnde zur Klarheit und insbesondere
zur Neuheit des Anspruchs 1 in einem Ausmal relevant,
dass sie die Patentfahigkeit des gednderten Patents in
Frage stellten. Alleine schon deshalb missten sie in
das Verfahren zugelassen werden. SchlieRlich sei mit
der Aussage vor der Einspruchsabteilung, man habe keine
Einwande, kein Verzicht ausgesprochen worden, derartige
Einwdnde zu einem spateren Zeitpunkt (wieder)

vorzubringen.

Weiterhin sei der Einwand der unzuldssigen Erweiterung
gemidR Artikel 123 (2) EPU bzw. Erweiterung des
Schutzumfangs gemaB Artikel 123 (3) EPU in Bezug auf
Anspruch 1, vorgebracht mit Schreiben vom 20. Oktober
2014 in das Verfahren zuzulassen. Diese Einwande wurden
vor der Einspruchsabteilung diskutiert und somit seien
sie Bestandteil der Entscheidung, siehe Seite 2 der
Entscheidung, letzter Absatz. Auch diese Einwdnde seien

relevant, da sie die Patentfadhigkeit verneinen.

Die Dokumente D16 und D17 milssten ebenfalls in das
Verfahren zugelassen werden. Jeweils in Kombination mit
Dokument D1 wiesen sie nach, dass der Gegenstand des in
geandertem Umfang aufrechterhaltenen Anspruchs 1 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.
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Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin entgegnete

diesen Argumenten wie folgt:

Der Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 beruht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

So sei nicht erkennbar, warum der Fachmann die
Konstruktion der D1 derart verandern sollte, dass das
Getriebe am Motor angebracht werde. Er habe dazu
keinerlei Veranlassung. So fithre D1 aus, dass zweil
Baugruppen vorhanden seien, die einfach montiert werden

konnten.

Insbesondere wiirde der Fachmann nicht das Dokument D14
in Betracht ziehen, da dieses eine Sitzverstellung

beschreibe und kein Fensterrollo.

Auch D1 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen
lege den strittigen Gegenstand nicht nahe. So gabe es
eben keinen Hinweis darauf, dass bei Wegfall des
Getriebes am Rollo ein Mehrkantprofil der flexiblen

Welle in das Zahnrad eingreife.

Der Gegenstand des abhangigen Anspruchs 2 sei nicht
unzuladssig erweitert. Unstrittig sei sicherlich, dass
eine Welle zur Drehmomentiibertragung geeignet sei.
Allerdings sei es fiir den Fachmann klar, dass auch ein
Betatigungszug durch Drehung zur Ubertragung von
Drehmomenten genutzt werden kdénne. In der Beschreibung
sei das Drehmomentilbertragungsmittel zwar in Form einer
flexiblen Welle als bevorzugt beschrieben; dies
allerdings schliele nicht aus, dass ein flexibler
Betatigungszug nicht zur Drehmomentibertragung genutzt

werden kodnne.

Das Vorbringen mit der Beschwerdebegrindung in Bezug
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auf mangelnde Klarheit und mangelnde Neuheit solle
nicht in das Verfahren zugelassen werden. Dieses
Vorbringen sei weder begriindet noch entspreche es der
Fairness, wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung kundzutun, es gédbe keine Einwande,

um diese dann erst im Beschwerdeverfahren vorzubringen.

Ebenso sollten nicht die mit Schreiben vom 20. Oktober
2014 behaupteten Mangel in Bezug auf Artikel 123 (2)
und (3) EPU des Anspruchs 1 in das Verfahren zugelassen
werden. Diese Mangel seien ebenfalls unbegrindet.
Unklar sei in diesem Zusammenhang, warum diese Einwdnde
nicht schon mit der Beschwerdebegriindung vorgelegt

wurden.

Die mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 vorgelegten
Dokumente D16 und D17 seien nicht relevant und dirften
daher nicht in das Verfahren zugelassen werden.
Insbesondere werde aus den Ausfihrungen der
Beschwerdefithrerin nicht klar, wie der Angriff
beziiglich der mangelnden erfinderischen Tatigkeit denn

aussahe.

Entscheidungsgriunde
1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemd@l dem Hauptantrag
(Fassung vom 25. April 2013, 12 Uhr 45), der die
Grundlage der Aufrechterhaltung des Patents in
geandertem Umfang durch die Einspruchsabteilung
darstellt, beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit,
da er nicht nahegelegt ist durch die Kombination der

Dokumente D1 und D14 bzw. D1 und dem allgemeinen
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Fachwissen.

Die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 sind
unstrittig aus dem Dokument D1 bekannt. Dokument D1
offenbart nicht die Merkmale des kennzeichnenden Teils,
wonach ein Endabschnitt des anderen Drehmoment-
Ubertragungsmittels als Mehrkant ausgebildet ist und

der Mehrkant mit dem Zahnrad in Eingriff steht.

Die Kammer folgt nicht der Argumentation der
Beschwerdefiihrerin, wonach der Fachmann der D14 genau
das in D1 fehlende Merkmal entnehmen konne. Er misse
lediglich das Getriebe motorseitig anbringen; die
flexible Welle weise schlieRlich bereits ein
Mehrkantprofil auf, so dass dieses einfach mit dem

Zahnrad in Eingriff zu bringen sei.

Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass der
Fachmann keinerlei Veranlassung hatte, diese

Konstruktionsanderung ins Auge zu fassen.

Die Ebene von Zahnrad 6 in D1 liegt im Wesentlichen
parallel zu der Ebene, in der sich das Rollo bewegt.
Damit erfiillt das Getriebe 24 der D1 auBer der
Anpassung des Ubersetzungsverhidltnisses die weitere
technische Aufgabe, die flexible Welle platzsparend,
von der Seite kommend, anzuschlieBen. Wenn das Getriebe
in D1, Figur 8, wegfiele und die flexible Welle, wie es
die Beschwerdefiihrerin vortragt, mit dem Mehrkantprofil
direkt in das Zahnrad eingriffe, muss die flexible
Welle im Bereich des Zahnrads eine 90-Grad Biegung
durchfiihren. Diese Konstruktion wiirde ein Fachmann
vermeiden, da die Gefahr besteht, dass die flexible
Welle abknickt. Die von der Beschwerdefiithrerin
vorgebrachte Konstruktionsanderung hatte somit

vorliegend technische Nachteile zur Folge; es gibt



- 8 - T 2068/13

keinen erkennbaren Grund, warum der Fachmann diese in
Kauf nehmen wirde.
Das Argument der Beschwerdefithrerin beruht daher auf

einer riickschauenden Betrachtungsweise.

Aus demselben Grund legt auch die Kombination aus D1
und dem allgemeinen Fachwissen nicht den Gegenstand des

Anspruchs 1 nahe.

In Ubrigen sieht die Kammer die Passage in D1,
Paragraph [0012], dass der Gegenstand von D1 ein
Getriebe aufweisen kann, nicht als einen Hinweis an,
der dem Fachmann nahelegt, die fehlenden Merkmale in
den Gegenstand von D1 zu integrieren.

So enthdlt diese Passage weder eine Anregung, dass die
flexible Welle einen Mehrkant aufweist, noch dass

dieser direkt in das Zahnrad eingreift.

Die in Anspruch 2 definierte Erfindung geht nicht iber
den Gegenstand, wie urspringlich offenbart hinaus
(Artikel 123 (2) EPU).

Der erteilte Anspruch 2, welcher dem Anspruch 4 der
urspringlichen Anmeldeunterlagen entspricht, definiert,
dass das ,Kraft- oder Drehmomentibertragungsmittel als
flexibler Betdtigungszug oder als flexible Welle
ausgebildet ist™.

Die Beschwerdefiihrerin behauptet, dass die Beschreibung
ein Drehmomentiibertragungsmittel nur als flexible
Welle, nicht aber als flexiblen Betatigungszug
offenbare. Der Anspruch 2 miisse daher in der erteilten
Form so gelesen werden, dass das Kraftibertragungs-
mittel als flexibler Betdtigungszug ausgebildet oder
Drehmomentiibertragungsmittel als flexible Welle

ausgebildet ist. Daher stelle die Streichung des
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Merkmals "Kraftibertragungsmittel" in der ersten Oder-

Kombination eine unzuldssige Erweiterung dar.

Dazu stellt die Kammer zundchst fest, dass im erteilten
Anspruch 2, sowie im urspringlichen Anspruch 4, zwei
Oder-Kombinationen definiert sind, die folglich
insgesamt vier Varianten offenbaren.

Eine Streichung einer der Oder-Kombinationen stellt
eine Streichung von zwei Varianten und somit eine

Einschrankung des Gegenstands von Anspruch 2 dar.

Die Tatsache, dass nicht alle die im erteilten

Anspruch 2 (bzw. urspriinglichen Anspruch 4)
festgeschriebenen Varianten ihren Niederschlag in der
Beschreibung in Form von Ausfiihrungsbeispielen gefunden
haben, stellt keine unzulédssige Erweiterung dar,
sondern lediglich eine zuladssige Verallgemeinerung des
in der Beschreibung erklarten Ausfihrungsbeispiels im

erteilten Anspruch 2 (bzw. urspringlichen Anspruch 4).

Dariber hinaus ist es fiir den Fachmann klar, dass ein
Betidtigungszug durch Drehung zur Ubertragung von
Drehmomenten genutzt werden kann. Der Fachmann wlrde
daher die Variante des erteilten Anspruchs 2 bzw. des
urspringlichen Anspruchs 4, nachdem das
Drehmomentibertragungsmittel als flexibler
Betdtigungszug ausgebildet ist, als eine eindeutig und

unmittelbar offenbarte Variante ansehen.

Die mit der Beschwerdebegriindung vorgebrachten Einwande
zur Klarheit und zur Neuheit des angegriffenen
Anspruchs 1 werden nicht in das Verfahren zugelassen
(Artikel 12 (4) VOBK).

GemaB Artikel 12 (4) VOBK hat die Kammer die Befugnis,

Tatsachen, Beweismittel oder Antrdage nicht zuzulassen,
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die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten
vorgebracht werden konnen oder dort nicht zugelassen

worden sind.

Ausweislich des Protokolls der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung hatte die Beschwerde-
fiihrerin (Einsprechende) wahrend der miindlichen
Verhandlung explizit erklart, sie habe keine Einwande
zur Klarheit des strittigen Anspruchs 1. Ebenfalls
stellt die Entscheidung fest, dass die Neuheit des
Anspruchs 1 gemaB dem geltenden Hauptantrag nicht

bestritten worden ist.

Damit aber stellen diese Einwande zur Neuheit oder zur
Klarheit ein neues Vorbringen dar, zu der eine
Entscheidung der Einspruchsabteilung deshalb nicht
vorliegt (und daher von der Kammer auch nicht Uberpritft
werden kann), weil die Beschwerdefiihrerin seinerzeit
die konkrete Mdglichkeit, entsprechende Einwande zu
erheben, nicht wahrgenommen hat. Mit ihrem Verhalten
ist die Beschwerdefihrerin ihrer Pflicht nicht
nachgekommen, ihren Sachvortrag mit der gebotenen

Sorgfalt so frih und komplett wie mdglich vorzubringen.

Die Kammer wadre dann im Fall der Zulassung dieses
Vorbringens gezwungen, erstmalig iber diese Einwande zu
entscheiden, was nicht mit ihrer Rolle als

Uberpriifungsinstanz vereinbar ist.

Daher Ubt die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4)
VOBK pflichtgemal dahingehend aus, die mit der
Beschwerdebegriindung vorgebrachten Einwdnde zur
Klarheit und zur Neuheit des angegriffenen Anspruchs 1

nicht zuzulassen.
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Die mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 vorgebrachten
Einwadnde gemidR Artikel 123 (2) und (3) EPU in Bezug auf
Anspruch 1 werden nicht in das Verfahren zugelassen
(Artikel 13 (1) VOBK).

Nach Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten
nach Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder
Erwiderung zuzulassen und zu beriicksichtigen. Bei der
Auslibung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitat des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie

beriicksichtigt.

Der Einwand der unzuldssigen Erweiterung des
Gegenstands bzw. des Schutzumfangs wurde einen Monat
vor der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
schriftlich kundgetan. Die Kammer halt es nicht nur aus
Grinden der Verfahrenstkonomie nicht fir akzeptabel in
diesem Verfahrensstand eine Diskussion iber im
Beschwerdeverfahren v6llig neu aufgeworfene Fragen,
zuzulassen, sondern auch aus Grinden der Fairness
gegeniiber der anderen Partei:

Unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass die
Zuldssigkeit vom Anspruch 1 hinsichtlich Artikel 123
(2) und (3) EPU explizit von der Einspruchsabteilung
bejaht wurde, siehe Punkt 2 der angefochtenen
Entscheidung, hatte die Beschwerdefilthrerin diese Fragen
spatestens mit der Beschwerdebegrindung aufwerfen

sollen.

Die Dokumente D16 und D17 werden nicht in das Verfahren
zugelassen (Artikel 13 (1) VOBK).

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 legte die

Beschwerdefihrerin die Dokumente D16 und D17 vor und
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behauptete, diese stellten die erfinderische Tatigkeit

des strittigen Anspruchs 1 in Frage.

Dabei wird nicht ausgefiihrt, welche Merkmale des
Anspruchs 1 genau aus diesen Dokumenten bekannt sein
sollen und auf welche Weise diese den Gegenstand des
streitigen Anspruchs 1 nahelegen. Es wird lediglich
darauf hingewiesen, dass - sollte die Beschwerdekammer
diese Dokumente in das Verfahren zulassen - die
Beschwerdefiihrerin in der miindlichen Verhandlung dazu

weiter Stellung nehmen werde.

6.2 Damit aber wirden die Beschwerdegegnerin und die Kammer
erstmals in der mindlichen Verhandlung hoéren, auf
welche Weise diese Dokumente die erfinderische
Tatigkeit in Frage stellen. Da darauf weder die Kammer
noch die Beschwerdegegnerin vorbereitet sind, ist es
aus Grinden der Fairness im Hinblick auf den Stand des
Verfahrens unbillig, diese Dokumente in das Verfahren

zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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