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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende haben je
form- und fristgerecht gegen die Zwischenentscheidung
der Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 2 602
062 in geadndertem Umfang gemadlR dem damaligen
Hilfsantrag 4 aufrechterhalten wurde, Beschwerde

eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent in vollem Umfang unter
Geltendmachung der Einspruchsgriinde mangelnder
erfinderischer Tatigkeit nach Artikel 100 a) EPU sowie
mangelnder Offenbarung nach Artikel 100 b) EPU und
unzuldssiger Erweiterung nach Artikel 100 c) EPU

angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass

- der Gegenstand der Anspriiche 1 und 2 des Patents in
erteilter Fassung nicht den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU entspreche,

- der damalige Hilfsantrag 1 nicht den Erfordernissen
des Artikels 83 EPU geniige, und

- der Gegenstand des Anspruchs 1 der damaligen

Hilfsantrage 2 und 3 nicht erfinderisch sei.

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Patentinhaberin einen Haupt- und einen Hilfsantrag ein,
die auf den Hilfsantragen 3 und 4 der angefochtenen

Entscheidung basieren.

Mit ihrer Mitteilung gema@B Artikel 15(1) VOBK 2020 vom
30. April 2020 teilte die Kammer den Parteien das
vorlaufige Ergebnis der Beurteilung der Sach- und

Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde der
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Pateninhaberin zurickzuweisen, die Beschwerde der

Einsprechende hingegen begriindet sein dirften.

Die Patentinhaberin reichte mit Schriftsatz wvom

9. Juli 2020 neue Hilfsantrage 2 und 3 ein.

Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2020 nahm die

Einsprechende Stellung dazu.

Am 20. August 2020 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt, in der die Sach- und Rechtslage mit
den Parteien erortert wurde. Wegen der Einzelheiten des
Verlaufs der miindlichen Verhandlung wird auf das

Protokoll verwiesen.

Die Entscheidung wurde am Schluss der miindlichen

Verhandlung verkundet.

VerfahrensabschlielBend beantragte die Einsprechende

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und

den Widerruf des Streitpatents.

Das Begehren der Patentinhaberin beschrankte sich nach
der Ricknahme ihrer Beschwerde im Termin zur mindlichen

Verhandlung auf

die Zurickweisung der Beschwerde der
Einsprechenden,

hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung,

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter

Fassung auf der Basis eines der Anspruchssatze,
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eingereicht mit ihrer Beschwerdebegrindung als
Hilfsantrag 1 und mit Schriftsatz vom 9. Juli 2020
als Hilfsantrage 2 und 3.

Der unabhangige Anspruch 1 gemaB Hauptantrag lautet wie

folgt (Anderungen gegeniiber Anspruch 1 der erteilte

Fassung wurden von der Kammer durch Fettschrift

hervorgehoben) :

"Presswerkzeug (2) zum unldsbaren Verbinden von
Werkstiicken durch Umwandlung einer radial einwdrts
ausgefiihrten Bewegung zumindest teilweise in eine
in axiale Richtung verlaufende Presskraft zum
Erzeugen einer Relativbewegung zwischen zwei zu
verpressenden Werkstiicken in axialer Richtung,

- mit zwel je eine Pressbacke (10) aufweisenden

Schwenkelementen (4) und

- mit mindestens einer Drehachse (06), an welcher

die Schwenkelemente (4) angelenkt sind,

- wobei die Innenkonturen der einander

gegeniliberliegenden Pressbacken (10) einen

Aufnahmebereich (12) mit einer

Aufnahmebereichsachse (20) bilden und

- wobei die Innenkonturen jeweils zwel gegen die

Aufnahmebereichsachse (20) geneigte, einander

zugewandte Fldchen (22) aufweisen, die als

Kegelsegment ausgebildet sind,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Fléachen (22) als Gleitflachen
ausgebildet sind,

- dass die Gleitfladchen (22) fir eine Anlage an den
an den zu verpressenden Werkstiicken angeordneten
Fldchen vorgesehen sind und ein Ubereinander
Hinweggleiten der Gleitflachen an den Werkstiicken

ermoéglichen und
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- dass der Neigungswinkel der Gleitflachen (22)
relativ zur Aufnahmebereichsachse (20) zwischen

35° und 55°, insbesondere bei 45° liegt."

Das in den kennzeichnenden Teil hinzugefigte Merkmal
findet sich auch im ebenfalls unabhangigen Anspruch 2

des Hauptantrages.

Im Hilfsantrag 1 wurde im kennzeichnenden Teil des
unabhédngigen Anspruchs 1 gegenliber dem Anspruch 1 nach
dem Hauptantrag folgende Anderung vorgenommen

(Unterstreichung durch die Kammer) :

"dass die Gleitflédchen (22) fir eine Anlage an den
an den zu verpressenden Werksticken angeordneten
Fldchen vorgesehen sind und ein ubereinander
Hinweggleiten der Gleitfldchen an den Werkstiicken

ermoglichen, wobei die Gleitflache (22)

"
. .

gleitfordernd ausgebildet sind, und

Das vorgenannte Merkmal findet sich auch im

unabhangigen Anspruch 2 des Hilfsantrages 1.

Die Hilfsantrage 2 und 3 sind auf eine Verwendung eines
Presswerkzeugs bzw. eines Aufsatzes fir ein
Presswerkzeug gerichtet, wobei die jeweils weiteren
Merkmale der Anspriche 1 und 2 des Hilfsantrags 2 bzw.
3 den Merkmalen der Anspriche 1 und 2 des Hauptantrags

bzw. des Hilfsantrags 1 entsprechen.

Das entscheidungswesentliche Vorbringen der Parteien

wird in den Grinden im Detail diskutiert.
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Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

Artikel 84 EPU

Die Einsprechende argumentiert (Beschwerdebegriindung,
Punkte I, und Beschwerdeerwiderung, Punkte 3 bis 5),
dass der Schutzbereich des Anspruchs 1 (und des
Anspruchs 2) gemaBl Hauptantrag aufgrund des neu
hinzugefliigten Merkmals sich nicht bestimmen lasse.
Daher sei der Gegenstand der Anspriiche 1 und 2 des
Hauptantrags nicht klar und die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU seien nicht erfiillt. Sie bringt vor,
dass dieses Merkmal lediglich eine Aufgabe formuliere.
Der Fachmann kdnne nicht erkennen, welche Struktur das

Presswerkzeug haben soll.

Zadsurwirkung der Erteilung

Die Patentinhaberin argumentiert mit Schriftsatz vom
9. Juli 2020 (Punkt 1.), dass der Begriff
"Gleitflachen" bereits im erteilten Anspruch enthalten
gewesen ware, und deswegen ebenfalls die Funktion der
Fladche, ndmlich auf einer Fl&che eines Werkstiickes
abzugleiten. Das neu hinzugefliigte Merkmal stelle
lediglich eine Konkretisierung eines vorhandenes
Merkmal dar und diirfe deshalb nicht auf Klarheit

geprift werden.

Die Kammer folgt jedoch der Argumentation der
Einsprechenden (Schriftsatz vom 17. Juli 2020 Punkt
3.), dass das eingefithrte Merkmal nicht ein immanentes
Merkmal der Gleitflachen sein kann. Es dient vielmehr
als Unterscheidungsmerkmal zum Stand der Technik. Das

Merkmal, dass die Gleitfldchen "ein iibereinander
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Hinweggleiten der Gleitflachen und der Flachen an den
Werkstiicken ermdglichen", ist namlich als ein weiteres
Merkmal zu verstehen, das das Merkmal der Gleitflachen
einschrankt. Daher ist diese Anderung nach MaBRgabe der
Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer G 3/14
(Amtsblatt EPA 2015, Al02) auf die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU zu priifen.

Klarheit des neu hinzugefligten Merkmals

Die Patentinhaberin (Beschwerdebegriindung, Seite 5,
vierter Absatz bis Seite 6, erster Absatz) bringt vor,
dass ein ilbereinander Hinweggleiten der Gleitflachen
und der Flachen an dem Werkstiick ein strukturelles
Merkmal darstelle, das sich aus der spezifischen
Geometrie des Presswerkzeugs und aus der Anpassung des

Presswerkzeugs an bestimmte Werkstiicke ergebe.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind
Patentanspriche entgegen den Anforderungen von
Artikel 84 EPU dann nicht deutlich gefasst, wenn sie
den Schutzbereich nicht genau erkennen lassen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019,
IT.A.3.1).

Artikel 84 EPU in Verbindung mit Regel 43 (1) EPU sieht
vor, dass die Patentanspriiche den Gegenstand, flr den
Schutz begehrt wird, durch Angabe der technischen
Merkmale der Erfindung anzugeben haben. Diese
Erfordernisse sollen gewahrleisten, dass die
Offentlichkeit nicht im Unklaren dariiber bleibt,
welcher Gegenstand unter einen bestimmten Anspruch
fallt.

Im vorliegenden Fall ist nicht klar, wie festgestellt

werden kann, ob die Gleitflachen "ein iUbereinander
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Hinweggleiten" ermdglichen. Ob die beiden Flé&chen
ibereinander hinweggleiten, hangt nicht nur von der
Werkzeugoberflache ab, sondern auch von der Form und
Oberflache des Werkstiicks sowie von dem verwendeten

Verfahren.

Dies filihrte zu der Situation, dass ein Werkzeug
Gleitfldchen haben konnte, die bei einem Werkstick ein
Hinweggleiten ermdglichen, aber bei einem anderen
Werkstiick nicht. Die Offentlichkeit widre nicht in der
Lage zu bestimmen, ob das Werkzeug an sich in den

Schutzbereich des Anspruchs fallt.

Die Kammer raumt zwar ein, dass einige Werkzeuge fiir
einige Werkstilicke durchaus nicht geeignet sein kdnnen.
Es ist aber fir den Fachmann nicht klar, nur anhand des
Werkzeugs zu bestimmen, ob dieses Werkzeug das
ibereinander Hinweggleiten auf einem nicht definierten

Werkstiick ermoglicht oder nicht.

Die Kammer ist daher die Auffassung, dass die Anspriiche
1 und 2 des Hauptantrags nicht den Erfordernissen von
Artikel 84 EPU geniigen, da sie den Gegenstand, fir den
Schutz begehrt wird, nicht klar und deutlich angeben.
Der Hauptantrag ist somit nicht gewadhrbar.

Hilfsantrag 1

Der Hilfsantrag 1 enthalt in den Ansprichen 1 und 2
dasselbe neu hinzugefiigte Merkmal und erfillt daher

ebenfalls nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPU.

Der Hilfsantrag 1 ist daher auch nicht gewédhrbar.
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Zulassung ins Verfahren der Hilfsantrdge 2 und 3

GemaB Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unbericksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt hat,

dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

Die Patentinhaberin bringt mit Schriftsatz wvom

9. Juli 2020 (Punkt 3.) vor, dass der Einwand der
Klarheit zu dem Merkmal, "... ein Ubereinander
Hinweggleiten der Gleitfldchen und der Flachen an den
Werkstliicken ermdglichen ..." erstmals im
Beschwerdeverfahren erhoben und die Argumentation
erstmals durch die vorlaufige Meinung der
Beschwerdekammer vorgebracht worden seien. Deshalb sei
der Klarheitseinwand neu im Verfahren, weshalb es
gerechtfertigt sei, auf dieses Argument mit neuen
Hilfsantrdagen 2 und 3 zu reagieren, dies auch in einem

spaten Stadium des Verfahrens.

Die Einsprechende bringt vor (Schriftsatz wvom

17. Juli 2020, Punkt 4.), dass die neuen Antrédge als
verspatet anzusehen seien, da das Problem des
Ubereinander-Hinweggleitens unter gleitfdrdernder
Ausbildung Gegenstand der mindlichen Verhandlung vor

der Einspruchsabteilung gewesen ware.

Die Kammer stellt fest, dass in der
Beschwerdebegrindung der Einsprechende (Punkt I.1 bis
I.3) ein Einwand gegen dieses Merkmal nach Artikel 84
EPU erhoben und begrindet wurde. Die Einsprechende
argumentiert, dass das Presswerkzeug nun durch ein
Verfahrensmerkmal definiert sei, aber nicht definiert

werde, welche strukturellen Merkmale des Werkzeugs aus
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diesem Verfahrensmerkmal sich ergeben. Mit ihrer
Beschwerdeerwiderung (Punkt I.3 und I.4) argumentiert
die Einsprechende weiter, dass der Schutzbereich des
Anspruchs 1 sich aufgrund das hinzugefiigten Merkmals

nicht bestimmen lasse.

Daher kann der in der Mitteilung gemal Artikel 15 (1)
VOBK 2020 diskutierte Mangel an Klarheit nicht als eine

neue Angriffslinie angesehen werden.

Die Patentinhaberin hat mithin keine stichhaltigen
Grinde dargetan, dass auBergewdhnliche Umstande
vorliegen, die die Zulassung der neuen Antrage

rechtfertigten.

Hilfsantrdge 2 und 3 werden deshalb nach Artikel 13 (2)

VOBK 2020 in das Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist begriindet, da das
Streitpatent nach keinem der Antrage der

Patentinhaberin aufrechterhalten werden kann.

Nach Riucknahme der Beschwerde durch die Patentinhaberin
im Termin zur mindlichen Verhandlung vor Verkiindung der
Entscheidung ist nach Regel 103 (4) a) EPU die von der
Patentinhaberin gezahlte Beschwerdegebiithr in Hbhe wvon

25 % zuriuckzuzahlen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Die von der Patentinhaberin gezahlte Beschwerdegebiihr

wird zu 25% zurickgezahlt.
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