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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Mit der am 29. Januar 2016 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung wurde festgestellt, dass unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen gemiB dem
damals geltenden Hilfsantrag 1 das europadische Patent
EP-B-2 131 055 und die Erfindung, die es zum Gegenstand

hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens geniigen.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
Beschwerdefiithrerin (Einsprechende) frist- und

formgerecht Beschwerde eingelegt.

Am 21. Oktober 2019 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Am Ende der miindlichen Verhandlung war die Antragslage

wie folgt:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde sowie hilfsweise, das
Patent in geadndertem Umfang auf der Grundlage eines der
Hilfsantrdge la, 2a und 3a, eingereicht mit Schreiben
vom 7. Oktober 2019, aufrechtzuerhalten.

Folgende Entgegenhaltungen waren flir die vorliegende

Entscheidung relevant:

El: DE10 2005 053 555 (B3);
E2: JP2000-130463 (A);
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E2': Maschineniibersetzung von E2;
E3: JP2005-201415 (A);
E3': Maschineniibersetzung von E3;

E4: DE199 32 300 (Al );E6: Konstruktionszeichnung
RD08012020-0;
E7: Detail Y zu EG6.

E6 und E7 sind Konstruktionszeichnungen einer
Vorbenutzung durch ein Tochterunternehmen der
Beschwerdefiithrerin. Die Offenkundigkeit der
Vorbenutzung wurde im Beschwerdeverfahren nicht

bestritten.

Die unabhdngigen Anspriiche des Hauptantrags
(entsprechend Hilfsantrag 1 wie von der
Einspruchsabteilung aufrechterhalten) lauten wie folgt:

Anspruch 1:

"1l. Rastanordnung (40) fir eine Getriebe-Schaltkupplung
(32),

2. mit einem ersten Glied (34) wie einer Fihrungsmuffe,

3. und einem zweiten Glied (36) wie einer Schaltmuffe,

4. die in einer ersten Richtung (37, x) gegeneinander

bewegbar sind,

5. wobeili an dem ersten Glied (34) ein Rastelement (42)
wie eine Kugel gelagert ist, das elastisch mittels
einer Feder (44) gegen das zweite Glied (36) angedriickt

ist,

6. wobei an dem zweiten Glied (36) eine Rastkontur (46)

ausgebildet ist, die eine Vertiefung (60) aufweist, in
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die das Rastelement (42) in einer Raststellung der zwei
Glieder (34, 36) eingreift,

7. und wobeil das zweite Glied (36) in der ersten
Richtung (37, x) aus der Raststellung in eine zweite
Stellung bewegbar ist, wahrenddessen das Rastelement
(42) aus der Vertiefung (60) herausgedriickt wird, wobei

[sic]

dadurch gekennzeichnet, dass

8. die Form der Rastkontur (46) und die Feder (44) fir
eine gegebene Relativgeschwindigkeit der zwei Glieder
(34, 36) so ausgebildet sind, dass das Rastelement (42)
bei der Relativbewegung nicht von der Rastkontur (46)

abhebt, so dass ein Schaltklacken vermieden wird,

9. wobei die Rastkontur (46) eine Sitzkontur (50), eine
Geradkontur (54) und eine zwischen der Sitzkontur (50)
und der Geradkontur (54) angeordnete Ubergangskontur

(52) aufweist,

10. und wobei die Ubergangskontur (52) eine erste
Schragkontur (56) aufweist, die benachbart zu der
Sitzkontur (50) ist, und eine zweite Schragkontur (58)

aufweist, die benachbart zu der Geradkontur (54) ist,

11. wobei der spitze Winkel (oq), den die erste
Schragkontur (56) gegenliber der Geradkontur (54)
einnimmt, groRer ist als der spitze Winkel (op), den
die zweite Schragkontur (58) gegenlber der Geradkontur

(54) einnimmt,

12. wobei ein Ubergang zwischen der Sitzkontur (50) und
der Ubergangskontur (52) einen Radius (r,) aufweist,

der im Bereich von 0,3 mm bis 2 mm liegt."
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Anspruch 10:

"l. Rastanordnung (40) fir eine Getriebe-Schaltkupplung
(32),

2. mit einem ersten Glied (34) wie einer Fihrungsmuffe,

3. und einem zweiten Glied (36) wie einer Schaltmuffe,

4. die in einer ersten Richtung (37, x) gegeneinander

bewegbar sind,

5. wobei an dem ersten Glied (34) ein Rastelement (42)
wie eine Kugel gelagert ist, das elastisch mittels
einer Feder (44) gegen das zweite Glied (36) angedriickt

ist,

6. wobei an dem zweiten Glied (36) eine Rastkontur (46)
ausgebildet ist, die eine Vertiefung (60) aufweist, in
die das Rastelement (42) in einer Raststellung der zwei
Glieder (34, 36) eingreift,

7. und wobei das zweite Glied (36) in der ersten
Richtung (37, x) aus der Raststellung in eine zweite
Stellung bewegbar ist, wahrenddessen das Rastelement
(42) aus der Vertiefung (60) herausgedriickt wird, wobei

[sic]

dadurch gekennzeichnet, dass

8. die Form der Rastkontur (46) und die Feder (44) fir
eine gegebene Relativgeschwindigkeit der zwei Glieder
(34, 36) so ausgebildet sind, dass das Rastelement (42)
bei der Relativbewegung nicht von der Rastkontur (46)

abhebt, so dass ein Schaltklacken vermieden wird,
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9. wobei die Rastkontur (46) eine Sitzkontur (50), eine
Geradkontur (54) und eine zwischen der Sitzkontur (50)
und der Geradkontur (54) angeordnete Ubergangskontur

(52) aufweist,

10. und wobei die Ubergangskontur (52) eine erste
Schragkontur (56) aufweist, die benachbart zu der
Sitzkontur (50) ist, und eine zweite Schragkontur (58)

aufweist, die benachbart zu der Geradkontur (54) ist,

11. wobei der spitze Winkel (aq), den die erste
Schragkontur (56) gegenliber der Geradkontur (54)
einnimmt, groRer ist als der spitze Winkel (oyp), den
die zweite Schragkontur (58) gegenliber der Geradkontur

(54) einnimmt,

12. wobei die erste und die zweite Schragkontur (56,
58) in der ersten Richtung (37, x) etwa gleich lang

sind."

Die Merkmalsbezeichnungen (Merkmal 1 bis 12) wurden von
der Kammer eingefiigt und entsprechen im Wesentlichen
den von der Einspruchsabteilung bzw. den Parteien

verwendeten Bezeichnungen.

Die unabhangigen Anspriiche 1 und 9 gemaBl Hilfsantrag la
unterscheiden sich von den unabhangigen Anspriichen 1
und 10 des Hauptantrags jeweils dadurch, dass in
Merkmal 11 der spitze Winkel (ol) auf einen Bereich wvon

20°-70° eingeschrankt ist.

Die weiteren Hilfsantrage haben fir diese Entscheidung

keine Rolle gespielt.
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Zur Stitzung ihres Antrags hat die Beschwerdefiihrerin

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag - urspriingliche Offenbarung

Der in beiden unabhadngigen Anspriichen verwendete
Begriff 'spitzer Winkel' habe keine Basis in der
urspringlichen Anmeldung. Offenbart seien lediglich in
den Paragrafen [0052] und [0053] bzw. in Anspruch 7 und
8 spezifischere Winkelbereiche von 20° bis 70° fir den
Winkel ol und 8° bis 30° fur den Winkel o2. Auch der
Begriff der 'Schragkontur' enthalte keine beziiglich des
Winkels eindeutige Lehre, da 'schrag' ja nur 'irgendwie
schrag' bedeute, und nicht spitzwinklig. Der im
Anspruch verwendete Begriff 'spitzer Winkel' stelle
somit eine nicht gewdhrbare Zwischenverallgemeinerung

dar.

Zulassung der Hilfsantrdge la bis 3a

Die neuen Hilfsantradge la bis 3a stellten den Versuch
dar, einen Einwand zu beheben, der bereits mit der
Beschwerdebegriindung erhoben worden sei. Trotzdem habe
die Beschwerdegegnerin weder in der
Beschwerdeerwiderung, noch innerhalb der in der
Mitteilung der Kammer gesetzten Frist entsprechende
Antrdge vorgelegt. Die Einreichung sei nunmehr so spat
erfolgt, dass eine Zulassung in das Verfahren nicht

mehr in Betracht komme.

Hilfsantrag la - urspriingliche Offenbarung

In den unabhangigen Anspriichen des Hilfsantrags la sei
zwar die Zwischenverallgemeinerung beziiglich des
Winkels ol, nicht aber die beziiglich des Winkels o2

behoben worden. Diesbeziiglich sei zu beachten, dass
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Anspruch 9 wie eingereicht mit dem bestimmten Artikel
auf "den" in Anspruch 8 wie eingereicht eingefiihrten
Winkel o2 zurickverweise, der jedoch gemab
urspringlicher Offenbarung einen Winkel gegeniiber der
Geradkontur im Bereich von 8°-30° aufweise. Dieser
Winkelbereich flir a2 fehle immer noch im beanspruchten
Gegenstand. Zwar misse der Winkel o2 anspruchsgemdaB nun
zumindest kleiner als 70° sein, eine Untergrenze, wie
sie der Begriff "spitzer Winkel" ebenfalls impliziere,
sei dadurch aber nicht gegeben. Der Gegenstand der
unabhdngigen Anspriiche des Hilfsantrags la gehe daher
noch immer in nicht zulédssiger Weise lber die

urspringliche Offenbarung hinaus.

Zulassung des Neuheitseinwands basierend auf EZ2

Die Entgegenhaltung E2 sei unzweifelhaft bereits im
Verfahren und das Vorbringen zur mangelnden Neuheit des
Gegenstands von Anspruch 9 stelle daher kein neues

Vorbringen dar. Es solle daher zugelassen werden.

Hilfsantrag la, Anspruch 9 - Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 9 sei nicht neu liber die
Vorbenutzung, wie sich aus der Konstruktionszeichnung
E7 ableiten lasse. Die Zeichnung zeige eine
Geradkontur, eine in einem spitzen Winkel von 20°
verlaufende zweite Schragkontur, und eine daran
anschlieBende, in einem Winkel von 45° verlaufende
erste Schragkontur. Diese gehe an der Stelle, an der
die Rastkugel aufsitze, in eine Sitzkontur iber, wobei
der Kontaktpunkt der Kugel in dem Bereich zu finden
sei, wo der Radius der Kugel ein Lot auf die
Schragkontur bilde. Da D7 eine technische Zeichnung
darstelle, lieBen sich diese Punkte geometrisch

konstruieren und die entsprechenden Teilstrecken dann
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vermessen. Derart ergebe sich eine Lange der ersten

Schragkontur
Schragkontur
als "in etwa
insbesondere

Zeichnung E6

von 0,357 mm und eine Lange der zweiten
von 0,445 mm. Diese beiden Langen seien
gleich lang" wie beansprucht anzusehen,
da der Unterschied im Bereich der in der

(aus der die E7 vergrobBert wurde)

angegebenen Fertigungstoleranzen von 0,05 mm liege. So

fielen beide
+ 0,05 mm.

Messwerte unter eine Lange von 0,4

Auch die Offenbarung der E4 nehme den Gegenstand des

Anspruchs 9 neuheitsschaddlich vorweg. Gemal Absatz

[0062], erster Satz, des Streitpatents konne die

Rastkontur mit ihrer ersten und zweiten Schréagkontur

namlich auch

als vollstandig abgerundete Funktion

ausgebildet sein. Nichts anderes zeige die Abbildung 2

der E4. Diese abgerundete Kontur kdénne man, insoweit

der Lehre des Streitpatents folgend, gedanklich in eine

Sitzkontur und eine erste und zweite Schragkontur

gleicher Lange aufteilen, wie beansprucht.

Auch die E3,

Abbildung 2, zeige eine Rastkontur, wobei

in der Ausfihrungsform gemal Paragraf [0022] die

Flachen 6A und 6B weich ineinander ibergehend

ausgefiihrt seien. Auch diese Kontur lasse sich, wie fir

die Entgegenhaltung E4 diskutiert, gedanklich in eine

Sitzkontur und eine erste und zweite Schragkontur

gleicher Lange aufteilen.

Der Gegenstand des Anspruchs 9 sei daher nicht neu tber

die Lehre der Entgegenhaltungen E7, E3 und E4.
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Hilfsantrag la - erfinderischer Tatigkeit

Anspruch 9

Anspruch 9 beruhe ausgehend von El1 und E3 jeweils als
nachstliegender Stand der Technik nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

El zeige in Abbildung 5 eine Sitzkontur bei Position A,
eine erste Schragkontur bei Rillenabschnitt 42, eine
zweite Schragkontur bei Rillenabschnitt 43 und eine an
die Position B links anschlieBende Geradkontur. Zwar
sei der Winkel ol nicht im beanspruchten Bereich und
die Schragkonturen seien nicht in etwa gleich lang.
Dies entsprechend des Anspruchs zu verandern sei jedoch
naheliegend, um eine kostenglinstige und schnell

ansprechende Kupplung zu erreichen.

E3 weise gemal Abbildung 2 eine Rastkontur mit zwei
Schragkonturen 6a und 6b auf. Einziger Unterschied sei,
dass diese nicht gleich lang seien. Eine steilere
Ausbildung der 6b verhindere das Auftreten wvon
Differenzdrehzahlen und ermdgliche eine Verwendung der
Vorrichtung zur Schaltung schnelldrehender Getriebe,
und fihre so in naheliegender Weise zu in erster

Richtung etwa gleich langen Schragkonturen.

Anspruch 1

E2 offenbare in Abbildung 4 und Paragraph [0015] eine
Rastkontur mit 3 Teilflachen A, B und C, jede der
Flachen jeweils unter einem Winkel a, b oder c¢ zur
Flachennormalen. Offenbart seien also unstreitig zwei
Schragkonturen und eine Sitzkontur. Zwar sei geméalB

Paragraph [0015] die Relation zwischen den Winkeln



IX.

- 10 - T 0834/16

b<a<c, d.h. die zwischen den Flachen A und B liegende
Schragkontur C, entsprechend der ersten Schragkontur
gemédl den Bezeichnungen der Patentschrift, flacher
ausgebildet als die zweite Schragkontur (Flache B gemal
E2), so dass in der Diktion des Patents al<a?2 sei.
Jedoch offenbare E2 explizit in Paragraph [0015],
letzter Satz, dass die Relation der Winkel a und b
nicht b<a sein miisse, sondern entsprechend angepasst
werden konne. Die einzige andere Alternative sei eben
b>a und damit a2<al, so dass auch diese Alternative als
unmittelbar und eindeutig offenbart angesehen werden
misse. Das verbleibende Unterscheidungsmerkmal eines
zwischen den Flachen vorgesehenen Radius' sei dabei
fachiiblich oder zumindest in Hinblick auf die

Offenbarung der E3 oder der E4 naheliegend.

Auch ausgehend von der E3 sei der Gegenstand des
Anspruchs 1 naheliegend. E3 offenbare bereits eine
erste und zweite Schragkontur. Der Fachmann wiirde den
Ubergang zwischen diesen beiden Konturen mit einem
Radius versehen, um ein sanftes Schalten zu
ermdglichen. Weiche Ubergidnge der Rastkontur seien
dabei fachiiblich bzw. auch aus der Lehre der E4

bekannt.

Zur Stitzung ihres Antrags hat die Beschwerdegegnerin

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag - urspriingliche Offenbarung

Es sei zwar richtig, dass der Begriff 'spitzer Winkel'
in den Anmeldeunterlagen nicht explizit verwendet
werde. Jedoch folge aus dem Begriff der 'Schragkontur'

ein schrager und damit spitzwinkliger Verlauf der
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Kontur. Eine nicht gewdhrbare Zwischenverallgemeinerung

liege daher nicht vor.

Zulassung der Hilfsantrdge la bis 3a

Die zugegebenermaBen verspatete Einreichung der
Hilfsantrdage la bis 3a sei dadurch begriindet, dass die
Beschwerdegegnerin in den Hilfsantrdgen 1 bis 3
versehentlich die im unabhangigen Anspruch 1
vorgenommene Anderung nicht auch im zweiten
unabhdngigen Anspruch durchgefiihrt habe, wie eigentlich
beabsichtigt. Dies sei nunmehr korrigiert worden, wobei
die durchgefithrte Anderung exakt der im Anspruch 1 der
entsprechenden, mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Hilfsantrige entspreche. Die Anderung sei
somit wenig komplex und bewege sich im Rahmen dessen,
womit sich Kammer und Beschwerdefiihrerin bereits
auseinandergesetzt hatten, so dass die neuen
Hilfsantrdage in das Verfahren zugelassen werden

sollten.

Hilfsantrag la - urspriingliche Offenbarung

Der nunmehr im Anspruch definierte Winkelbereich fiir
den Winkel ol stelle eine Obergrenze fiir den Winkel o2
dar. Zudem sei durch den Begriff der Schragkontur ein
Winkel von 0O ausgeschlossen, so dass der Winkel o2
zwingend ein spitzer Winkel sein milsse. Der Gegenstand
der unabhédngigen Anspriiche sei somit urspriinglich
offenbart.

Zulassung des Neuheitseinwands basierend auf EZ2
Der Einwand der fehlenden Neuheit des Gegenstands des

unabhédngigen Anspruchs 9 gegenliber der Ausfiihrungsform

gemal Abbildung 3 der E2 sei erstmals mit Schreiben vom
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23. September 2019 und damit verspatet vorgebracht
worden. E2 sei bislang nur gegen den unabhangigen
Anspruch 1 im Zusammenhang mit einer angeblich
fehlenden erfinderischen Tatigkeit verwendet worden. Im
Ubrigen lieBen sich aus den von der Beschwerdefilhrerin
irgendwie eingezeichneten und zudem selbst nicht gleich
breiten grauen Rechtecken keine angeblich gleichen
axialen Langen der Rastkontur ableiten, so dass es dem
Dokument bereits an einer prima facie Relevanz mangele.
Der auf E2 basierende Neuheitseinwand gegen den
Anspruch 9 solle daher nicht in das Verfahren

zugelassen werden.

Hilfsantrag la, Anspruch 9 - Neuheit

Die Vorbenutzung, wie in der technischen Zeichnung E7
dargestellt, nehme den Gegenstand des Anspruchs 9 nicht
neuheitsschadlich vorweg. Zunachst zeige die Zeichnung
keine zwei Schragkonturen, sondern lediglich eine.
Selbst wenn man die im Randbereich unter 45° geneigte
eigentliche Sitzkontur kinstlich in einen ersten
Sitzbereich und einen zweiten schragen Bereich
unterteilen wollte, so sei unklar, wo genau diese
Unterteilung vorzunehmen sei. Auch wenn man zu Gunsten
der Beschwerdefiihrerin davon ausgehe, dass sich die
genannten Werte aus der Zeichnung ablesen lieBen, so
bestehe immer noch ein Unterschied zwischen den Langen
von etwa 25%, so dass diese nicht als in der ersten
Richtung (d.h. in Richtung der Abszisse) "etwa gleich
lang" angesehen werden konnten. Hierbei sei auch zu
beachten, dass die in der Zeichnung angegebene Toleranz
in der ersten Richtung (Abszisse) 0,03 mm betrage und
nicht 0,05 mm wie von der Beschwerdefiihrerin

vorgebracht.
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Im Gegensatz zur E7, die zumindest eine Schragkontur
aufweise, weise die Rastkontur in E4 gar keine
Schragkontur, sondern eine v6llig iUbergangslose
gekrimmte Kontur auf. Eine Aufteilung dieser
ibergangslos gekrimmten Kontur in einen zur Sitzkontur
gehdrenden Bereich und je eine erste und zweite
gekrimmte, in erster Richtung gleich lange Schragkontur
sei vollig willkirlich und entspreche nicht dem
fachmdnnischen Verstdndnis der im Anspruch verwendeten

Begriffe.

Eine analoge Argumentation gelte fiir die Offenbarung in
E3, Abbildung 2. Diese zeige eine Sitzkontur und nur
eine Schragkontur. Selbst wenn man die Teilfl&chen 6a
und 6b als Schragkonturen ansehen wollte, so seien
diese offensichtlich nicht gleich lang. Daran andere
sich auch durch einen angeblich in Paragraf [0022]
offenbarten weichen Ubergang zwischen den Teilbereichen
6ba und 6b nichts. Dabei entspreche eine vollig
willkiirliche Teilung einer solchen Kontur in eine
Sitzkontur und zwei gleich lange, nicht-lineare
Schréagkonturen wiederum nicht dem fachmédnnischen

Verstandnis der Begriffe.

Der Gegenstand des Anspruchs 9 sei daher neu.

Hilfsantrag la - erfinderischer Tatigkeit

Anspruch 9

Der Gegenstand des Anspruchs 9 sei ausgehend von E1
schon deshalb erfinderisch, da El1 keine Geradkontur als
Teil der Rastkontur offenbare. Die Rastkugel bewege
sich zwischen den Positionen A und B, ohne dass der
Bereich links von B in Figur 5 iUberhaupt erreicht

werde. Die dort eingezeichnete gerade Linie gehdre zur
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Oberfldache der Scheibe, in der die Rastkontur
eingearbeitet sei, konne aber selbst nicht als Teil der

Rastkontur angesehen werden.

Auch ausgehend von E3 beruhe der Gegenstand des
Anspruchs 9 auf einer erfinderischen Tatigkeit. Zum
einen weise auch die Rastkontur gemal E3, Abbildung 2,
nur eine Sitzkontur 6a und eine Schragkontur 6b auf,
nicht jedoch zwei Schragkonturen wie beansprucht.
Selbst wenn man der Beschwerdefithrerin soweit folge,
dass ein Teil der Kontur 6a eine erste Schréagkontur und
6b die zweite Schragkontur darstelle, so seien diese
nicht in erster Richtung gleich lang. Absatz [0022]
welse sogar explizit darauf hin, dass die Kontur 6b
moglichst lang sein solle, also gerade nicht so lang
wie die Kontur 6a. Der Fachmann habe keinerlei
Veranlassung, dies zu andern. Die von der
Beschwerdefilhrerin gestellte Aufgabe sei aus der
Patentschrift nicht ersichtlich und riickschauend
gewahlt. GemaRl Absatz [0033] und [0034] der
Patentschrift bewirkten die gleich langen
Schragkonturen namliche relativ hohe Relativ-
geschwindigkeiten der zwei Glieder, ohne dass ein
Schaltklacken auftrete. Das Problem der Reduzierung
oder Vermeidung storender Schaltnebengerdausche spreche
weder eines der vorgelegten Dokumente an, noch sei die
erfinderische Losung aus dem Fachwissen bekannt. Im
Ubrigen fithre eine steilere Ausbildung der zweiten
Schragkontur zwar zu deren kiirzerer Lange, nicht
unbedingt jedoch dazu, dass die Lange der der ersten

Schragkontur entspreche.

Der Gegenstand des Anspruchs 9 beruhe daher auf einer

erfinderischen Tatigkeit.
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Anspruch 1

E2 als nachstliegender Stand der Technik offenbare
bestimmte Winkel der Flachen A, B und C zur
Flachennormalen, wobei die Winkel b und c¢ gerade nicht
zu der beanspruchten Relation oa2<al fihrten. Auch die
angeblich in Paragraph [0015] angeregte Anderung zu
einer anderen Relation der Winkel a und b als b<a fihre
nicht eindeutig zum Anspruchsmerkmal. So kdnnten die
Winkel a und b durchaus gleich sein, a = b. Auch aus
b>a folge nicht zwingend al>a2 wie beansprucht. Schon
aus diesem Grund konne der Angriff ausgehend von E2
nicht zu einem unter den Gegenstand des Anspruchs 1

fallenden Gegenstand fihren.

Ausgehend von E3 seien gar keine zwei Schragkonturen
offenbart. Kontur 6a gehdre zur Sitzkontur, Kontur 6b
sei die einzige Schragkontur. Es sei v6llig unklar, wie
der Fachmann ausgehend von der Ausfihrungsform in
Abbildung 2 zu dem beanspruchten Gegenstand mit einer

Sitzkontur und zwei Schragkonturen gelangen sollte.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher ebenfalls

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde
1. Hauptantrag - urspriingliche Offenbarung

Die unabhdngigen Anspriiche 1 und 10 basieren im
Wesentlichen auf einer Kombination der Anspriiche 1, 2,
9 und 5 bzw. 1, 2, 9 und 10 wie urspriinglich
eingereicht. Nicht explizit urspringlich offenbart ist
der Begriff "spitzer Winkel" bezogen auf die Winkel ol
und o2 in Merkmal 11. Offenbart sind lediglich in den
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Ansprichen 7 und 8, bzw. in den Absatzen [0052] und
[0053] der A2-Schrift Winkelbereiche von jeweils
20°-70° (al) und 8° bis 30° (a2).

Ein spitzer Winkel ist definitionsgemall ein Winkel
zwischen 0° und 90° (]0°,90°[). Beansprucht ist in den
unabhangigen Ansprichen des Hauptantrags somit ein
Winkelbereich fir die Winkel ol und o2, der breiter ist
als der Winkelbereich gemaB Anspruch 7 und 8, bzw.
gemal den Absatzen [0052] und [0053] der Beschreibung

(jeweils wie urspriunglich eingereicht).

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin impliziert die
Definition der Ubergangskontur als erste und zweite
Schragkontur das Vorhandensein eines spitzen Winkels,
da die Konturen sonst nicht schradg ausgebildet seien.
Der Begriff Schrédgkontur bedeutet jedoch nur, dass der
Winkel weder 0° noch 180° betragen kann. Eine Basis fir
eine Einschrankung auf ein Intervall von ]0°,90°[

stellt der Begriff nicht dar.

Die Einspruchsabteilung hat als Basis fir die oben
genannte Zwischenverallgemeinerung auf die
Gesamtoffenbarung des Streitpatents und insbesondere
auf Figur 2 verwiesen. Figur 2 zeigt jedoch bestimmte
spitze Winkel ol und o2, die in den in Anspruch 7 bzw.
8 wie urspringlich eingereicht definierten Bereich
fallen. Eine allgemeine Stitze flur den Begriff "spitzer

Winkel" lasst sich aus dieser Abbildung nicht ableiten.

Da der beanspruchte Gegenstand uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht, kann das Patent nicht auf Basis des

Hauptantrags aufrechterhalten werden.
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Zulassung der Hilfsantrage la bis 3a

Die Hilfsantrage la bis 3a wurden mit Schreiben wvom
7. Oktober 2019 und damit verspatet eingereicht. Thre
Zulassung unterliegt dem Ermessen der Kammer gemélB
Artikel 13(1) und (3) VOBK.

Die in den Hilfsantrdgen la bis 3a vorgenommene
Anderung schrankt in beiden unabhdngigen Anspriichen den
Winkel ol auf den Bereich von 20° bis 70° ein. In den
mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten
Hilfsantrdgen 1 bis 3 war diese Einschrankung lediglich

im jeweils unabhangigen Anspruch 1 vorgenommen worden.

Nachdem sich sowohl die Kammer als auch die
Beschwerdefiihrerin bereits in Zusammenhang mit dem
unabhadngigen Anspruch 1 der Hilfsantrdge 1 bis 3 mit
genau dieser Anderung auseinanderzusetzen hatten,
entsteht durch die Hilfsantrdge la bis 3a keine neue
argumentative Situation, so dass eine
Auseinandersetzung mit den verspateten Hilfsantragen in
der mindlichen Verhandlung sowohl fiir die Kammer als

auch fliir die Beschwerdefiihrerin problemlos moglich ist.

Die Kammer hat daher entschieden, die Hilfsantrage la

bis 3a in das Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrag la - urspringliche Offenbarung

Die Beschwerdefiihrerin sah im Gegenstand der
unabhadngigen Anspriiche des Hilfsantrags la weiter eine
unzulédssige Zwischenverallgemeinerung. Zwar sei der
Winkel ol nun auf einen urspringlich offenbarten

Bereich eingeschréankt, nicht aber der Winkel «?2.
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Beide unabhédngigen Anspriiche enthalten jedoch
zusdtzlich zur Definition des Winkels ol die
Definition, dass der Winkel ol groRer ist als der
Winkel o2 (Merkmal 11, s. Anspruch 9 wie eingereicht).
Da der Begriff Schridgkontur einen Wert von 0°
ausschlieBt (s.o.), muss der Winkel o2 dieser
urspringlich offenbarten Relation folgend im Bereich
10°,70°[ liegen. Er ist damit definitionsgemidB ein
spitzer Winkel, auch wenn der Begriff "spitzer Winkel"

selbst nicht explizit offenbart wurde.

Eine nicht gewdhrbare Zwischenverallgemeinerung liegt

daher nicht wvor.

Hilfsantrag la, Anspruch 9 - Neuheit

Zulassung des Neuheitseinwands basierend auf E2

Mit Schreiben vom 23. September 2019 hat die
Beschwerdefilhrerin erstmals vorgetragen, dass der
Gegenstand des Anspruchs 10 des Hauptantrags, der
Anspruch 9 des Hilfsantrags la im Wesentlichen
entspricht, nicht neu lber die Offenbarung des
Dokuments E2 sei. E2 war bislang nur als
nachstliegender Stand der Technik zum Beleg einer
fehlenden erfinderischen Tatigkeit des Anspruchs 1
verwendet worden. Dieser Einwand ist somit neu und
verspatet, und seine Zulassung unterliegt dem Ermessen

der Kammer gemaB Artikel 13 (1) VOBK.

Wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen ist der
annotierten Abbildung 3 der E2 (vgl. Seite 4 des
Schreibens der Beschwerdefithrerin vom

23. September 2019) nicht zu entnehmen, dass die erste
und die zweite Schragkontur in der ersten Richtung etwa

gleich lang waren. Zum einen ist der rechte graue
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Bereich entgegen der zugehdrigen Erlauterung nicht von
Punkt X bis zum Punkt Fb eingezeichnet. Die Breite des
rechten grauen Bereichs, welche der Lange der zweiten
Schragkontur entsprechen soll, ist somit zu gering. Zum
anderen ist selbst bei den von der Beschwerdefiihrerin
eingezeichneten Bereichen der graue Bereich rechts
offensichtlich breiter als der graue Bereich links, was
bereits in der Leseart der Beschwerdefilhrerin eine
groRere Lange der ersten Schragkontur im Vergleich zur

zwelten Schragkontur bedeuten wirde.

Der Neuheitseinwand ausgehend von E2 gegen den zweiten
unabhangigen Anspruch kann somit prima facie die

Neuheit des Gegenstands von Anspruch 9 des Hilfsantrags
la nicht in Frage stellen. Das entsprechende Vorbringen

wird daher nicht in das Verfahren zugelassen.

Neuheit tUber E7

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgebracht, dass aus E7 als
bemaBter technischer Zeichnung Langen durch
Konstruktion und Messung entnommen werden konnten.
Dabei ergebe sich fiir die Lange der ersten
Schragkontur, d.h. vom Kontaktpunkt der Kugel bis zum
Ubergang in die unter einem Winkel von 20° verlaufende
zweite Schragkontur, eine Lange von 0,357 mm. Fir die
Lange der zweiten Schragkontur ergebe sich eine Lange
von 0,445 mm. In Anbetracht der tblichen
Fertigungstoleranzen von 0,05 mm, wie sie u.a. auch in
der Zeichnung E6, aus der die E7 herausvergroBert
wurde, angegeben seien, milssten diese Langen als gleich
lang angesehen werden, da sie beispielsweise beide

einer Lange von 0,4 + 0,05 mm entspréachen.

Die Kammer interpretiert das Merkmal "in etwa gleich

lang" dahingehend, dass die Langen im Rahmen der
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Fertigungstoleranzen gleich lang sein missen. Die
Toleranzen sind in E7 explizit angegeben, wobei zwar
die Toleranz fir Konturen langs zur Ordinate 0,05 mm
betragt, die fir Konturen langs zur Abszisse jedoch
0,03 mm. Nachdem das Merkmal 11 auf die Lange der
Schragkontur in der ersten Richtung, d.h. langs zur
Abszisse, abzielt, ist hier eine Fertigungstoleranz von
0,03 mm anzulegen. Der maximale durch die
Fertigungstoleranzen bedingte Unterschied ist somit
0,06 mm und damit kleiner als der Unterschied der von
der Beschwerdefihrerin ermittelten Messwerte von
0,088 mm. Somit sind die von der Beschwerdefiihrerin
ermittelten Langen - selbst wenn man zu ihren Gunsten
davon ausgeht, dass diese korrekt ermittelt wurden -
auch unter Berlcksichtigung der Fertigungstoleranzen

nicht "in etwa gleich lang".

Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist daher neu tber E7.

Neuheit Uber E4

Die Beschwerdefihrerin war der Ansicht, dass sich die
gekrummte Kontur der Ausnehmung 14 (vgl. E4,

Abbildung 2) gedanklich in eine Sitzkontur, eine erste
und eine zweite Schragkontur zerlegen lieBe, wobei
diese Zerlegung so gewahlt werden kénne, dass die erste
und zweite Schragkontur in der ersten Richtung (d.h. in

Richtung der Abszisse) etwa gleich lang seien.

Anders als fir den Begriff der "Sitzkontur", der sich
auf die Funktion der Bereitstellung eines Sitzes fir
die Kugel zurtckfihren lasst, gibt es fir eine
Aufteilung der verbleibenden Kontur in unter die
Begriffe erste und zweite Schragkontur fallende
Teilkonturen keinen funktionell oder strukturell

begriindeten Anlass. Eine Zergliederung der
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verbleibenden, durchgehend gekrimmten Kontur in zwei

berdies in erster (Abszissen-) Richtung gleich lange
"Schragkonturen”" ist eine vollig willkirliche, durch

nichts aus der Lehre der E4 heraus gerechtfertigte

Herangehensweise.

Dokument E4 offenbart somit nicht einmal eine erste und
zweite Schragkontur, geschweige denn zwei
Schragkonturen, die in der ersten Richtung etwa gleich
lang sind. Anspruch 9 ist daher neu Uber die Lehre des
Dokuments E4.

Neuheit gegeniiber E3

Die Argumentation der Beschwerdefithrerin zu E3 ist
ahnlich der zu EA4.

Abbildung 2 der E3 zeigt (von auben nach innen) eine
Kontur bestehend aus einer Geradkontur, einer AuBeren
schrédgen (6b), einer inneren schrdgen (6a), und einer
weiteren inneren, mittigen Geradkontur. Gema&B Paragraph
[0022] konnen die Konturen 6a und 6b weich ineinander

ibergehend ausgestaltet werden.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert nun, dass sich so
wie in der E4 eine durchgehende Kontur ergebe, die
wiederum gedanklich in eine Sitzkontur und eine erste
und zweite gleich lange Schragkontur untergliedert

werden konne.

Diese Herangehensweise ist in gleicher Weise wie unter

Punkt 4.3 diskutiert willkurlich.

Auch E3 zeigt daher das Merkmal 12 nicht.
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Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist somit neu gegeniiber
E3, E4 und E7.

Hilfsantrag la - erfinderische Tatigkeit

Anspruch 9

El als nédchstliegender Stand der Technik

Die Beschwerdefiihrerin war der Ansicht, dass sich der
Gegenstand des Anspruchs 9 nur in der Ausbildung der
ersten und zweiten Schragkontur beziiglich ihrer Lange
(nicht gleich lang) und beziglich des relativ zur
Geradkontur eingenommenen Winkels ol von der Lehre der
El unterscheide. Diese beiden Unterschiede ergaben sich
aber flir den Fachmann in naheliegender Weise. Die
Beschwerdegegnerin war dagegen der Ansicht, dass die

Rastkontur gemédR E1l gar keine Geradkontur aufweise.

In der Tat weist die Rastkontur gemal E1 keine
Geradkontur auf. Betrachtet man die Abbildungen 3-5, so
zeigt sich, dass das als Kugel ausgebildete Rastelement
sich bei Verdrehen der beiden Scheiben 25 und 26
gegeneinander zwischen den Endstellungen A und B
bewegt. Der Rand 41 (siehe Figur 5) stellt einen
Auslauf dar, der so steil ausgebildet ist, dass die
Endlage beim Uberschwingen abgefedert wird (s.
Paragraph [0032], Seite 5, siebtletzte Zeile - Ende des
Abschnitts). Der in Abbildung 5 eingezeichnete
horizontale Abschnitt (ganz links in der Figur) stellt
dagegen die plane Oberflache der Scheiben dar und wird
von der Kugel nicht erreicht. Damit offenbart El zwar
eine Rastkontur mit einer Sitzkontur und einer daran
anschlieBenden Ubergangskontur (mit erster und zweiter
Schragkontur), nicht aber eine sich daran anschlieBende

Geradkontur als Teil der Rastkontur.
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Anders gesagt findet sich in Abbildung 5 anschlieRend
an die Ubergangskontur und an einen weiteren steilen
Auslauf zwar eine horizontale Linie. Diese ist jedoch
nicht Teil der Rastkontur, da sie an der Fihrung und

der Verrastung der Kugel keinen Anteil hat.

Die Beschwerdefiihrerin hat weder vorgebracht noch ist
es flr die Kammer ersichtlich, warum ausgehend wvon E1
das Vorsehen einer Geradkontur im Anschluss an die zwei
Schrigkonturen umfassende Ubergangskontur, die bereits
mit dem steilen Auslauf 41 abgeschlossen ist,

naheliegend sein sollte.

Der Gegenstand des Anspruchs 9 ergibt sich daher nicht

in naheliegender Weise ausgehend von El.

E3 als nadchstliegender Stand der Technik

E3, Abbildung 2, zeigt eine Rastkontur, die zwei
schrage Abschnitte mit Winkeln ol und o2 aufweist,
welche im beanspruchten Bereich zu liegen scheinen.
Eine Sitzkontur ist zundchst nicht ersichtlich. Nimmt
man zu Gunsten der Beschwerdefiihrerin an, dass das
Rastelement zunachst aus einer Sitzposition und damit
aus einer Sitzkontur herausbewegt werden muss, um dann
auf der ersten Schragkontur (die somit einen Teil von
ba darstellt) zu gleiten, so ist die erste Schragkontur
auf jeden Fall kiirzer als die zweite (6b), da bereits

die gesamte Kontur 6a kiirzer ist als Kontur 6b.

Der Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs 9 besteht
also zumindest darin, dass die erste und zweite
Schragkontur in der ersten Richtung nicht etwa gleich

lang sind.
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GemaR Patent Paragraph [0033] und [0034] ermdglicht die
gleiche Lange der Schragkonturen eine hohe
Relativgeschwindigkeit der zwei Glieder, ohne dass ein
Schaltklacken auftritt. Dies soll die Aufgabe 10sen, zu
verhindern, dass der Fahrer durch dieses horbare

Schaltklacken gestort wird.

Es ist nicht ersichtlich, noch wurde es vorgebracht,
dass die beanspruchte gleiche Lange der ersten und
zwelten Schragkontur dem Fachmann als Ldsung zur im

Patent gestellten Aufgabe bekannt gewesen sei.

Die Beschwerdefilhrerin sah die technische Aufgabe
ausgehend von E3 stattdessen darin, das Auftreten von
Differenzdrehzahlen zu verhindern. Dies erfordere eine
gewisse Steilheit der zweiten Schragkontur. Der
Fachmann wirde die Fladche 6b daher steiler und damit
auch kiirzer ausbilden und so in naheliegender Weise zu
einer in etwa gleichen Lange der ersten und zweiten

Schragkontur in der ersten Richtung gelangen.

Selbst bei Annahme dieser Aufgabe fiihrt ein steilerer
Winkel zwar zu einer Verkirzung der Lange von 6b,
jedoch nicht notwendig dazu, dass diese gleich der
Lange von 6ba ware. Weiterhin andert sich durch diese
Anderung der Schaltweg und damit die Relativbewegungen
der Komponenten der Synchron-Schaltkupplung, was
weitere Uber das MaB von routinemaBig durchgefihrten
Anpassungen hinausgehende Anderungen nach sich ziehen

wirde.

Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist daher auch ausgehend
von E3 als nachstliegendem Stand der Technik nicht

naheliegend.
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Anspruch 1

E2 als nachstliegender Stand der Technik

E2 offenbart in Abbildung 4 eine Rastkontur mit 3
Teilfldchen A, B und C. Die entsprechenden zwischen den
Teilfldchen und der Senkrechten auf die auBere
Geradkontur ausgebildeten Winkel a, b und c erfillen
gemal Absatz [0015] der E2 die Relation b<a<c (vgl.
auch die Darstellung in der Beschwerdebegriindung, Seite
21) . Die &ubBerste Schragkontur B ist dabei am steilsten
ausgebildet (Winkel b gegeniiber der Senkrechten), die
zwischen A und B liegende Schragkontur C am flachsten
(Winkel c¢) und die innerste Schragkontur A mit einer
zwischen diesen beiden Extremen liegenden Steilheit
(Winkel a). Winkel c¢ wlirde somit in der Nomenklatur wvon
Anspruch 1 dem Winkel 90°-al entsprechen, b dem Winkel
90°-a2. Da c>b ist, ist die beanspruchte Relation ol>a2
nicht erftullt.

E2 offenbart zusdtzlich, dass die Relation der Winkel a
und b nicht unbedingt b<a sein muss, sondern passend
gewahlt werden konne (Paragraph [0015], letzter Satz).
Gemal der Beschwerdefilhrerin folgt daraus als einzig
mbégliche und damit eindeutig offenbarte Alternative,
die Flache B flacher auszubilden als C und A, i.e.
b>c>a, was der beanspruchten Relation der Winkel ol und

a2 entsprechen wirde.

Jedoch folgt aus b>a nicht notwendig b>c, da B
gleichzeitig flacher als A (b>a), jedoch steiler als C
(c>b) sein kann, also c>b>a. Diese ebenfalls
entsprechend der Lehre in E2, Paragraph [0015], letzter
Satz gednderte Ausfiithrungsform fallt nicht unter

Anspruch 1.
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Eine Relation der Winkel ol und o2 wie beansprucht ist
daher in E2 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.
Die Beschwerdefiihrerin hat nicht vorgebracht, noch ist
es flir die Kammer ersichtlich, warum der Fachmann die
Lehre der E2 gerade hin zu der unter den
Anspruchswortlaut fallenden Alternative verandert hatte

(could but not would).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich somit
ausgehend von der Lehre der E2 nicht in naheliegender

Weise.

E3 als nédchstliegender Stand der Technik

E3, Abbildung 2 zeigt, wie bereits diskutiert (Punkt
4.4), eine Rastkontur bestehend aus einer auberen
Geradkontur, einer daran (von auRBen nach innen)
anschlieBenden auBeren (6b) und inneren (6a)
Schragkontur, und einer inneren, mittigen Geradkontur.
Da Merkmal 12 des Anspruchs 1 einen einen Radius
aufweisenden Ubergang zwischen Sitzkontur und
Ubergangskontur definiert, ist es nicht mehr méglich -
wie von der Beschwerdefilthrerin bei der Argumentation zu
Anspruch 9 durchgefihrt - , die gerade innere
Schragkontur 6a gedanklich in einen (funktionell) zur
Sitzkontur gehdrenden Teil und einen daran
anschlieRBenden zur ersten Schragkontur gehdrenden
Anteil zu zerlegen. Damit kann die innere Schragkontur
ba nur zur Sitzkontur gemaBl Anspruch 1 gehdren, d.h. E3
offenbart nicht eine erste und zweite Schragkontur (wie
beansprucht), sondern nur eine einzige Schragkontur,

namlich Kontur 6b.

Warum der Fachmann nun zusatzlich eine zweite

Schragkontur mit den entsprechenden Winkeln vorsehen
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wirde, ist nicht ersichtlich und wurde auch nicht

argumentiert.

Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag la - Beschreibung

Die Beschwerdefiihrerin hat keine Einwande gegen die

angepasste Beschreibung vorgebracht.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit

der Anordnung zurlickverwiesen, ein Patent in geandertem

Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1-9 des Hilfsantrags la, eingereicht mit
Schreiben vom 7. Oktober 2019;

- Seiten 2-6 der Beschreibung nebst Beiblatt,
eingereicht wahrend der mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer;
- Figuren 1 und 2 der Patentschrift.
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