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1. Das Ermessen der Einspruchsabteilung, gednderte Antrage zum
Verfahren zuzulassen, ergibt sich grundsatzlich aus Artikel
123 (1) EPU (erster Satz) in Verbindung mit Regeln 79(1) und
81(3) EPU (siehe Griunde, Punkt 2.2).

2. Eine Anderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der
mindlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung
kommunizierte vorlaufige Meinung kann alleine nicht dazu
fihren, dass in der miindlichen Verhandlung beliebige Antrage
ohne ein Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden
miissen (siehe Griinde, Punkt 2.4).

3. Soweit die Patentinhaberin mit neue Antragen auf eine neue
Angriffslinie der Einsprechenden und ein insoweit neu
eingereichtes Dokument reagiert, kann bei der Entscheidung iber
die Zulassung berilicksichtigt werden, ob die Antrage prima

facie gewadhrbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer schon
langer im Verfahren befindlicher Einwd&nde zurickzuweisen wéaren
(siehe Grinde, Punkt 2.4).

4. Die Parteien haben in einem strittigen Verfahren kein
Anrecht auf eine "detaillierte Anleitung" durch das
entscheidende Organ zur Behebung des diskutierten Mangels.
Stattdessen obliegt es jeder Partei, selbst auf den Vortrag
des Verfahrensgegners adaquat zu reagieren (siehe Griinde,
Punkt 2.5).
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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) legte
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, das Streitpatent vollstéandig

zu widerrufen.

Im Einspruchsverfahren hatte die Einsprechende 1
(Caterpillar Inc.) und die Einsprechende 2 (ABG
Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH) Artikel

100 (a) EPU (mangelnde Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit) als Einspruchsgrund gegen das

erteilte Patent (Hauptantrag) geltend gemacht.

a) Im Einspruchsverfahren wurde unter anderem das
Dokument
El Us 7 484 911 B2

innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht.

b) In dem Bescheid zur Ladung zur miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hat die
Einspruchsabteilung ausgefiithrt, dass der Gegenstand

des erteilten Anspruchs 1 neu ist gegeniliber EI1.

c) Etwa drei Wochen vor der mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung reichte die Einsprechende 2
zudem das Dokument

D18 JPH 04-319104 A

ein.
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Zusatzlich zum Hauptantrag (wie erteilt)und den vor
der Verhandlung innerhalb der Frist nach Regel
116(2) EPU eingereichten Hilfsantrdgen I - III
legte die Patentinhaberin in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die

welteren Hilfsantrdge IV und V vor.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der
Gegenstand des Hauptantrags nicht neu ist (Artikel
54 EPU)und die Hilfsantrdge I - III unzuldssig
gedndert wurden (Artikel 123 (2) EPU). Die
Hilfsantrdage IV und V wurden als prima facie nicht
gewahrbar nicht zum Verfahren zugelassen, so dass

das Streitpatent widerrufen wurde.

ITT. Am 30.0ktober 2020 fand eine mindliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

a)

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt,
hilfsweise unter der Voraussetzung, dass die Kammer
den geltend gemachten Verfahrensfehler bejahen
sollte, die Aufrechterhaltung des Patents in
geandertem Umfang auf der Grundlage eines der mit
der Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrage
VI bis XI.

Ferner beantragte sie unter dieser Voraussetzung
die Rickerstattung der Beschwerdegebihr und - fir
den Fall, dass die Kammer Neuheit bejahen sollte -
die Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Priifung der

sonstigen Einspruchsgriinde.
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b) Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2)

beantragten die Zurickweisung der Beschwerde.

Der unabhangige Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag)
hat den folgenden Wortlaut:

"StraBenfertiger (1), mit einer steuerbaren
Lingsfbrdereinrichtung (6) und einer in Fahrtrichtung
dahinter angeordneten, steuerbaren
Querférdereinrichtung (7) filr Einbaumischgut, und mit
einer Regeleinrichtung (10) zum Einstellen einer
Férderrate der Ldngsférdereinrichtung (6) und/oder der
Querférdereinrichtung (7), wobei die Regeleinrichtung
(10) mit einer Sensorik (13a, 13b) zum Ermitteln einer
Einbaumischgutmenge oder -rate verbunden, die
Forderrate in Abhdngigkeit eines die
Einbaumischgutmenge oder -rate reprdsentierenden
Signals (13c, 13d) der Sensorik (13a, 13b) einstellbar
und die Regeleinrichtung (10) zusdtzlich in
Abhdngigkeit von Einbauparametern (4a, 4b, 4c, 4d)
mittels einer Vorsteuerung (2) vorsteuerbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einbauparameter (4a,
4b, 4c, 4d) Benutzereingaben umfassen, und die
Regeleinrichtung (10) von der Vorsteuerung (2)
libersteuerbar ist, um die Abhdngigkeit der Foérderrate
von den Einbauparametern (4a, 4b, 4c, 4d) gegeniiber der

Sensorik (13a, 13b) zu erhdbhen.

In den Hilfsantrdgen VI bis X wird die Regeleinrichtung
jeweils mit zunehmenden Detailgrad definiert.
Hilfsantrag XI geht vom Hauptantrag aus und prazisiert
den Gegenstand des Anspruchs 1 dahingehend , dass die
Vorsteuerung anhand der Einbauparameter anlernbar ist,

wodurch Vorsteuerwerte selbstlernend ermittelbar sind.
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Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin lasst sich wie

folgt zusammenfassen:

a)

Das von der Einspruchsabteilung als fir Anspruch 1

neuheitsschadlich angesehene Dokument El sei nicht

neuheitsschadlich.

i)

ii)

iii)

iv)

El offenbare keine durch eine Vorsteuerung

Ubersteuerbare Regeleinrichtung, die die

Forderraten von Quer- und
Langsfordereinrichtung regeln wiirde, so wie
es die Einspruchsabteilung als implizit in

E1l offenbart angesehen hatte.

Des weiteren bestreitet die
Beschwerdefiihrerin, dass die Forderrate des
Materialfdrdersystems in E1 von der

Steuerung in Abhangigkeit von der Sensorik

automatisch geregelt wlirde, da dies auch
mittels Eingaben eines Maschinenfiihrer

erfolgen konne.

Die aus El1 bekannte Steuerung verwende

zudem keine Benutzerangaben als

Eingabeparameter.

SchlieBlich zeige E1 auch keine wvariable

Gewichtung zwischen der Vorsteuerung und

der Regeleinrichtung bei der Regelung der
Forderrate der Quer- und
Langsfordereinrichtung, wie dies wvom
Wortlaut der unabhangigen Anspriche durch
die Ausdriicke "Ubersteuern" und "um die
Abhangigkeit der Forderrate von den
Einbauparametern gegeniliber der Sensorik zu

erhohen" eben zwingend verlangt werde.
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Dies bedeute, dass nicht nur die
Regeleinrichtung ibersteuerbar ist, sondern
dass auch der Grad der Ubersteuerung der
Situation anpassbar sei. Genau das sei mit
dem Merkmal "Abhangigkeit" gemeint. Dass
dies nur so verstanden werden kdnne, ergebe
sich aus der Beschreibung, insbesondere aus

Absatz [0038] im letzten Spiegelstrich.

Die Einspruchsabteilung habe des Weiteren mit der

Verweigerung der Zulassung der Hilfsantrage IV und

V einen schwerwiegenden Verfahrensfehler begangen.

i)

ii)

Dabei habe die Einspruchsabteilung kein
Ermessen gehabt, iber die Zulassung der
Hilfsantrage IV und V zu entscheiden, da
diese Hilfsantrdge nicht verspatet
eingereicht wurden, sondern eine direkte
Reaktion auf die kurzfristige Vorlage des
Dokuments D18 gewesen seien. Zur Stitze
ihrer Argumentation verwies die
Beschwerdefiilhrerin auf die Entscheidung T
688/16, die einen identisch gelagerten Fall
betreffe.

Zudem habe die Beschwerdefihrerin in der
Verhandlung nach der Verweigerung der
Zulassung der Hilfsantrdge IV und V keine
Mo6glichkeit mehr erhalten, auf die erstmals
vorgetragen Mangel unter Artikel 123(2) EPU
durch die Vorlage weiterer Hilfsantréage
und/oder eine Anderung der Hilfsantrage IV
und V zu reagieren. Als Stlitze dieser
Argumentation verwies die

Beschwerdefihrerin auf die in einem
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angeblich gleich gelagerten Fall ergangene
Entscheidung T 623/12.

Nachdem die Mangel der Hilfsantrage IV und
V auch nicht ausfihrlich vor der
Entscheidung der Einspruchsabteilung
diskutiert wurden, habe die
Beschwerdefiihrerin erstmals in der
schriftlichen Entscheidung erfahren, welche
Merkmale aus Sicht der Einspruchsabteilung
zur Behebung der unzulassigen
Zwischenverallgemeinerung konkret in den
Anspruchswortlaut aufzunehmen gewesen

waren.

c) Aufgrund dieser Verfahrensfehler sei die

Beschwerdegebihr zurickzuzahlen und der

Beschwerdefiihrerin die Gelegenheit zu gewadahren, ihr

Patent auf Basis der neu vorgelegten Hilfsantrage

VI bis XI zu verteidigen, d. h. diese Hilfsantréage

seien zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

VI. Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 haben im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei bereits aus E1
bekannt.

i)

Die Forderrate des Materialfdrdersystems
der El1 werde von der Regeleinrichtung
automatisch in Abhd&ngigkeit eines Sensors
gesteuert, der die vor der Abziehbohle sich
aufhaufende Asphaltmenge ermittelt, und
stelle daher eine Regeleinrichtung im Sinne
des Streitpatents dar. Zusatzlich wiirde die

Regeleinrichtung der El auch die vorab
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ermittelte geplante Breite und Dicke der
Asphaltschicht beriicksichtigen, was einer
Vorsteuerung entspreche, die die

Regeleinrichtung tbersteuere.

ii) In E1 beriicksichtige die Vorsteuerung auch
vorab ermittelte und dann vom Benutzer am
Fertiger eingespielte Eingabeparameter ,
welche als Benutzereingaben im Sinne des

Streitpatents verstanden werden konnten.

iii) Zudem sei aus dem Wortlaut der unabhédngigen
Anspriiche des erteilten Streitpatents nicht
erkennbar, dass die Signale der
Vorsteuerung und der Regeleinrichtung
gegeneinander gewichtet werden konnen
missten. Die Passage in Absatz [0038]
beschreibe zwar die Mdglichkeit einer
Gewichtung, die aber von den unabhédngigen
Anspriichen weder explizit, noch implizit

verlangt wurde.

Die Einspruchsabteilung habe ein Ermessen bei der
Frage der Zulassung der Hilfsantrage IV und V
gehabt.

1) Die Vorlage der Hilfsantrage IV und V sei
nicht nur eine Reaktion auf die Vorlage der
D18 gewesen, sondern auch eine Reaktion auf
den auf El beruhenden Neuheitseinwand, der
bereits in der Einspruchsschrift von der
Einsprechenden 1 geltend gemacht wurde. Die
Hilfsantrage IV und V seinen daher
verspatetet vorgebracht worden, so dass die

Einspruchsabteilung ein Ermessen bei der
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Frage der Zulassung dieser Hilfsantrage
hatte.

Die Beschwerdefihrerin verwiesen ferner auf
die Entscheidung T 558/95 und
argumentierten, dass die Beschwerdefiihrerin
sich auch nicht auf die mit der Ladung
erlassene vorlaufige, flir sie positive
Stellungnahme der Einspruchsabteilung hatte

verlassen diurfen.

Die Einwdnde unter Artikel 123(2) EPU seien
zudem bereits im schriftlichen Verfahren
vor der miindlichen Verhandlungen von den
Einsprechenden in Hinblick auf die
Hilfsantrdage I - III erhoben und wahrend
der Verhandlung diskutiert worden, so dass
die notwendigerweise aufzunehmenden
Merkmale zur Beseitigung des Mangels der
unzuladssigen Zwischenverallgemeinerung des
Ausfihrungsbeispiels fir die

Beschwerdefiihrerin offensichtlich waren.

In diesem Zusammenhang verwiesen die
Beschwerdegegnerinnen auch darauf, dass
keine Partei erwarten kdnne, von der
Einspruchsabteilung vor einer Entscheidung
detailliert aufgezeigt zu bekommen, wie ein

Einwand zu beheben sei.

Ferner wiesen die Beschwerdegegnerinnen darauf hin,

dass keiner der Hilfsantrdage VI - XI einem der

Antrage des Einspruchsverfahrens entsprache.

Hilfsantrag X entsprache allenfalls "im

Wesentlichen" dem Hilfsantrag V aus dem

Vorverfahren, sei aber nicht identisch hierzu.
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Daher sei auch die Vorlage der neuen Hilfsantrage
VI - XI nicht gerechtfertigt, sondern diese
Hilfsantrage hatten bereits im Einspruchsverfahren
vorgelegt werden missen. Die Beschwerdegegnerinnen
beantragten daher die Hilfsantrdge VI - XI nicht

zum Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgrinde
Hauptantrag
Neuheit gegeniiber E1

1. Der Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs 1 wie erteilt
ist nicht neu gegeniiber E1 (Artikel 54 EPU). Die Kammer
folgt hierbei im Wesentlichen der Argumentation der

Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung.

1.1 Zwischen den Parteien sind die folgenden Merkmale des
Anspruchs 1 strittig (Merkmalsgliederung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung, Seite 3):

- die Forderrate ist in Abhédngigkeit eines die
Einbaumischgutmenge oder -rate reprasentierenden
Signals der Sensorik einstellbar (Merkmal D2);

- die Regeleinrichtung ist zusatzlich in
Abhadngigkeit von Einbauparametern mittels einer
Vorsteuerung vorsteuerbar (Merkmale E1 und E2);

- die Einbauparameter umfassen Benutzereingaben
(Merkmal F1); und

- die Regeleinrichtung ist von der Vorsteuerung
Ubersteuerbar, um die Abhangigkeit der Forderrate
von den Einbauparametern gegeniliber der Sensorik
zu erhohen (Merkmale Gl und G2).
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Die verbleibenden Merkmale des Anspruchs 1 sind

unstrittig in Dokument El1 offenbart.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin, El1
zeige nicht, dass die Forderrate in Abhadngigkeit eines
die Einbaumischgutmenge oder -rate reprasentierenden
Signals der Sensorik eingestellt werde (Merkmal D2),
offenbart El1 aus Sicht der Kammer in Spalte 3, Zeilen
60 - 67 ein Kontrollsystem (30) mit einem Sensor (24)
zum Ermitteln einer Einbaumischgutmenge oder -rate
durch Messung der Menge des sich vor der Einbaubohle
befindlichen Materials. Diese gemessene Materialmenge
wird verwendet, um die Forderrate des
Materialfdrdersystems einzustellen, wie in Spalte 3,

Zeilen 36 — 43 beschrieben wird.

Der Sensor (24) dient dabei nicht nur dazu, wie in
Spalte 5, Zeilen 32 - 35 beschrieben, eine ausreichende
Materialmenge zu dokumentieren, sondern ermittelt die
Materialmenge vor der Einbaubohle als EingangsgroBe zur
Regelung der Forderrate des Materialfdrdersystems wie

in Spalte 3, Zeilen 54 - 57 beschreiben.

Daher sieht die Kammer das Merkmal D2 als in Dokument
El offenbart an.

Zudem wird in Spalte 4, Zeile 29 - Spalte 5, Zeile 5
beschrieben, dass das Kontrollsystem (30) es zusatzlich
zur Messung der Einbaumischgutmenge oder -rate mittels
des Sensors (24) erlaubt, Einbauparameter (insbesondere
Breite und Dicke des zu erstellenden StraRenbelags) zu
berilicksichtigen und die Forderrate des
Materialfdrdersystems daran anzupassen. Diese
Funktionalitat versteht die Kammer im Sinne des
Fachmanns als eine Vorsteuerung, die es erlaubt, die

auf Basis der Messwerte der Sensorik eingestellte
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Forderrate der Langs- und Querfdordervorrichtung durch
die Regeleinrichtung (Kontrolleinrichtung 30) =zu

Ubersteuern.

Daher sieht die Kammer die Merkmale E1 und E2 als in

Dokument E1 offenbart an.

Die Kammer teilt weiterhin auch die Auffassung der
Beschwerdegegnerinnen, wonach die von der Vorsteuerung
beriicksichtigten Einbauparameter in Dokument E1 auch
Benutzereingaben umfassen. Wie in El1 in Spalte 4, Zeile
29 - Spalte 5, Zeile 5 beschrieben wird, erlaubt es die
Vorsteuerung, Einbauparameter (Breite und Dicke des =zu
erstellenden StraBenbelags) zu beriicksichtigen. Diese
Einbauparameter werden gemall Spalte 4, Zeilen 38 - 45
unabhédngig vom Fertiger ermittelt und auf einem
Speichermedium gespeichert. Anschliellend werden diese
auf dem Speichermedium abgespeicherten Daten in die
Regeleinrichtung des Fertigers eingespielt, was eine
Intervention eines Benutzers des Fertigers implizit

verlangt und daher eine Benutzereingabe darstellt.

Daher sieht die Kammer das Merkmal F1l als in Dokument
El offenbart an.

Diese eingespielten Einbauparameter werden zudem gemal
Spalte 4, Zeile 59 ff. dazu verwendet, die auf Basis
der Messungen des Sensors 24 bestimmte Forderrate der
Fordereinrichtungen anzupassen. Die FoOrderrate wird
somit dann nicht mehr nur durch die Sensorik bestimmt,
sondern bericksichtigt dadurch auch zusatzlich zur
Sensorik die eingespielten Einbauparameter, so dass die
Abhédngigkeit der Forderrate von diesen Einbauparametern

gegenlber der Sensorik erhoht wurde.
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Daher sieht die Kammer auch die Merkmale Gl und G2 als

in Dokument E1 offenbart an.

Die Kammer teilt hierbei nicht das Argument der
Beschwerdefihrerin, dass der Anspruchswortlaut implizit
eine variable Gewichtung zwischen Vorsteuerung und
Regeleinrichtung verlangen wiirde, wie sie im letzten
Spiegelstrich in Absatz [0038] der Beschreibung des

erteilten Patents beschrieben wird.

Der Begriff "ibersteuern" bezeichnet in der

Regeltechnik den Vorgang, dass ein Grundsignal durch
ein weiteres Signal Uberlagert wird. Eine Gewichtung
oder gar variable Gewichtung ist hier implizit nicht

erforderlich.

Aus dem in den unabhangigen Ansprichen benutzen
Ausdrucks "um die Abhdngigkeit der Forderrate von den
Einbauparametern gegeniiber der Sensorik zu erhohen"
kann keine Gewichtung oder gar variable Gewichtung der
beiden Signale abgeleitet werden. Das Signal der
Vorsteuerung hangt von den vom Benutzer eingegebenen
Einbauparametern ab, wédhrend das Signal der
Regeleinrichtung von der Sensorik bestimmt wird.
Solange die Vorsteuerung nicht aktiviert ist, hangt
daher das Signal, mit dem die Forderrate der Quer- und
Langsfordereinrichtungen gesteuert wird, ausschlieRlich
von der Sensorik ab. Sobald jedoch die Vorsteuerung
aktiviert wird und ihr Signal das Signal der
Regeleinrichtung tbersteuert, wird automatisch das
resultierende Signal starker von den Einbauparametern
beeinflusst, die vorher Uberhaupt keinen Einfluss
hatten.
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1.7 Das Dokument El zeigt daher auch die strittigen
Merkmale D2, El1, E2, F1l, Gl und G2 des unabhdngigen
Anspruchs 1.

Rige des schwerwiegenden Verfahrensfehlers

2. Es liegt kein schwerwiegender Verfahrensfehler im
Verfahren vor der Einspruchsabteilung vor und
insbesondere wurde auch nicht der Anspruch der
Patentinhaberin auf rechtliches Gehdr verletzt (Artikel

113 EPU).

Dem Antrag auf Riickerstattung der Beschwerdegebithr wird

daher nicht stattgegeben.

2.1 Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen moniert,
dass die Einspruchsabteilung bei der Entscheidung iiber
die Zulassung der erst in der miindlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrdge IV und V zum Verfahren kein
Ermessen gehabt habe. Die Hilfsantrdge IV und V hatten

zwingend zugelassen und geprift werden miissen.

Da jedoch keine vollstédndige Prifung der Hilfsantrage
IV und V stattgefunden habe, habe die
Beschwerdefiithrerin die konkreten Einwdnde nicht kennen
konnen und somit auch keine Gelegenheit zum Ausraumen
der wadhrend der mindlichen Verhandlung geduberten
Einwande durch weiter beschréankte Hilfsantrage gehabt.
Folglich sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehor

verletzt worden.

2.2 Zunachst ist festzustellen, dass die
Einspruchsabteilung ein Ermessen hatte, iber die
Zulassung der erst in der miindlichen Verhandlung

vorgelegten Hilfsantrage IV und V zu entscheiden.
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Das Ermessen der Einspruchsabteilung, gednderte Antrage
zum Verfahren zuzulassen, ergibt sich grundsatzlich aus
Artikel 123 (1) EPU (erster Satz) in Verbindung mit
Regeln 79 (1) und 81(3) EPU.

Nach Artikel 123(1) EPU kann die europidische
Patentanmeldung und das europadische Patent im Verfahren
vor dem Europdaischen Patentamt nach MaRgabe der

Ausfihrungsordnung gedndert werden.

Regel 79 (1) EPU eroffnet dariiber hinaus im
Einspruchsverfahren dem Patentinhaber die Moglichkeit,
innerhalb einer von der Einspruchsabteilung gesetzten
Frist die Beschreibung, die Patentanspriiche und die

Zeichnungen zu andern.

Die Zulassung spidterer Anderungen steht dagegen im
Ermessen der Einspruchsabteilung, wie sich etwa aus
Regel 81 (3) EPU ("wird gegebenenfalls Gelegenheit

gegeben") erkennen lasst.

Zum Zeitpunkt der Ladung der Parteien zur mindlichen
Verhandlung im Verfahren vor der Einspruchsabteilung
war im vorliegenden Fall die Frist von Regel 79(1) EPU

unbestritten bereits abgelaufen.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert, dass die Vorlage
der Hilfsantrage IV und V dennoch nicht verspatet

erfolgt sei.

Die Vorlage der Hilfsantrdge IV und V erst in der
mindlichen Verhandlung sei ausschlieBlich in direkter
Reaktion auf die verspatete Vorlage des Dokuments D18
wenige Tage vor der mindlichen Verhandlung erfolgt, von

dem die Einsprechende behauptete, dass es den
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Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neuheitsschadlich

treffe.

Zudem sei die Beschwerdefiihrerin davon iberrascht
worden, dass die Einspruchsabteilung in der Verhandlung
nicht mehr ihrer vorab mitgeteilten vorladufigen Meinung

folgte, sondern El als neuheitsschadlich ansah.

Entsprechend habe sich der Sachverhalt geandert, so
dass die Vorlage dieser Hilfsantrage nicht verspatet
erfolgt sei und die Einspruchsabteilung folglich kein
Ermessen gehabt habe, iUber die Zulassung der

Hilfsantrdge IV und V in das Verfahren zu entscheiden.

Dieser Sichtweise folgt die Kammer nicht. Insbesondere

hat sich die Sachlage nicht geandert:

Zum einen verteidigte sich die Beschwerdefiihrerin mit
den Hilfsantragen IV und V auch gegen den von der
Einsprechenden 1 in deren Einspruchsschrift bereits
vorgetragenen Neuheitsangriff auf Grundlage des
Dokuments El und nicht nur gegen das kurzfristig von
der Einsprechenden vorgelegte Dokument D18. Diese von
Anfang an vorgetragene, auf El beruhende
Argumentationslinie war letztlich ja auch
durchgreifend, wie die Einspruchsabteilung in der
miindlichen Verhandlung festgestellt hat, als sie
entschied, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 wie

erteilt nicht neu ist gegeniber E1l.

Zum anderen kann allein eine Anderung der Auffassung
der Einspruchsabteilung in der mindlichen Verhandlung
in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte
vorlaufige Meinung nicht dazu fiihren, dass in der
muindlichen Verhandlung beliebige Antrdge ohne ein

Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden
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mussen.

a)

So kann sich die Beschwerdefiihrerin nicht auf die
in der Ladung ausgefihrte vorlaufige Meinung der
Einspruchsabteilung verlassen, gemal der die
Neuheit gegeniiber E1 gegeben zu sein schien. Es
liegt in der Natur einer vorlaufigen Meinung, dass
diese nicht endgiltig ist und sich im Lauf des
Verfahrens noch andern kann, wie es die Kammer
beispielsweise auch schon in T 0558/95 entschied

(siehe Abschnitt 2.4 der Entscheidungsgriinde) .

Die von der Beschwerdefiihrerin angezogene
Entscheidung T 0688/16 ist vorliegend nicht

einschlagig.

i) In dem der T0688/16 zugrundeliegenden
Sachverhalt hat nach einem positiven
Bescheid zur Ladung die Einspruchsabteilung
ihre Auffassung zur Frage der Neuheit in
der miindlichen Verhandlung geandert.
Daraufhin reichte die Inhaberin einen
Hilfsantrag ein, der die Neuheit angeblich
hatte herstellen sollen. Dieser Hilfsantrag
wurde lediglich prima facie geprift und
wegen offensichtlicher Nicht-Gewdhrbarkeit
nicht in das Verfahren zugelassen. In
T0688/17 ist festgestellt worden, dass der
betreffende Hilfsantrag in das Verfahren
hatte zugelassen werden miissen, da die
Einspruchsabteilung kein Ermessen gehabt
habe.

ii) Auch im vorliegenden Fall ist im Bescheid
zur Ladung von der Einspruchsabteilung die

Meinung vertreten worden, dass der
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Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt
(Hauptantrag) neu ist. In der mindlichen
Verhandlung hat die Einspruchsabteilung
jedoch ihre Auffassung diesbeziiglich zum

Nachteil der Patentinhaberin geandert.

Die Diskussion der in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung auf
den Hauptantrag folgenden Hilfsantrage I
bis III (in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung als "Hilfsantrdge 1 bis
3" bezeichnet) drehte sich dann aber nicht
mehr um Neuheit, sondern um mehrere - in
den Hilfsantrdgen I bis III jeweils
unterschiedliche - unzuldssige
Zwischenverallgemeinerungen, die dadurch
entstanden sind, dass Merkmale aus ein und
dem selben, in Figur 1 gezeigten
Ausfihrungsbeispiel der Beschreibung in den
jeweiligen Anspruch 1 idbernommen wurden.
Dieser Einwand der unzulédssigen
Zwischenverallgemeinerung aus diesem
Ausfihrungsbeispiel wurde bereits von der
Einsprechenden 2 im schriftlichen Verfahren
vor der miindlichen Verhandlung in Hinblick
auf die Hilfsantrdge I - III erhoben (siehe
Schreiben der Einsprechenden 2 vom 25.
November 2016 auf Seite 1, letzter Absatz
sowie Abschnitte III.1, IV.1 und V.1).

Insofern hatten die Hilfsantrdge IV und V,
die erst zu Beginn der miindlichen
Verhandlung der Einspruchsabteilung
vorgelegt wurden, bereits die von der
Einsprechenden 2 zuvor beschriebene

Problematik der Zwischenverallgemeinerung
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beriicksichtigen miissen.

Daher ist die der Entscheidung T0688/16
zugrundeliegende Situation nicht mit der

vorliegenden Sache vergleichbar.

Soweit die Patentinhaberin mit neuen Antrdgen auf

eine neue Angriffslinie der Einsprechenden und ein

insoweit neu eingereichtes Dokument reagiert, kann

bei der Entscheidung tUber die Zulassung somit

beriicksichtigt werden, ob die Antrage prima facie

gewahrbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer

schon langer im Verfahren befindlicher Einwande

zurickzuweisen waren.

Die Sache ist vorliegend aber auch anders gelagert

als in der von der Beschwerdefihrerin ebenfalls

angezogenen Entscheidung T 623/12.

i)

Im zur Entscheidung T 623/12 fithrenden
Verfahren wurde die Patentinhaberin in der
mindlichen Verhandlung bei der Diskussion
des letzten von der Einspruchsabteilung
zugestandenen Hilfsantrags 8 erstmalig mit
einem ganzlich neuen Einwand einer
unzuldssigen Anderung beziiglich eines
bisher nicht in Frage stehenden Merkmals
konfrontiert - obwohl dieses Merkmal auch
in hoherrangigen Antragen bereits enthalten
war, aber dort nicht von der Einsprechenden

gerigt wurde.

Gleichzeitig lieR die Einspruchsabteilung
aber keine weiteren Anderungen mehr zu, so

dass die Patentinhaberin keine Moglichkeit
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mehr hatte, auf den neu vorgebrachten

Mangel zu reagieren.

Die Kammer sah in der Verweigerung der
Mbéglichkeit, auf den neu vorgebrachten
Mangel zu reagieren, eine Verletzung des

Anspruchs auf rechtliches Gehor.

ii) Im vorliegenden Fall wurde der
Beschwerdefiihrerin dagegen zu keinem
Zeitpunkt die Vorlage weiterer neuer
Hilfsantrdge oder die Modifikation
bestehender Hilfsantrage verweigert, wie

die Beschwerdefiihrerin selbst bestatigte.

Aus Sicht der Kammer ist es auch unerheblich, ob nun in
den Hilfsantragen IV und V exakt die selben Merkmale im
jeweiligen Anspruch 1 zum Mangel der unzuldssigen
Erweiterung gefilthrt haben wie in den Hilfsantragen I
bis III, da wahrend oder nach der Diskussion iber die
Hilfsantrdge IV und V - auch wenn diese, wie
vorgebracht, nur kurz war - die Beschwerdefilhrerin die
Méglichkeit gehabt hatte, einen Antrag auf Anderung der
Hilfsantrdge IV und/oder V zu stellen.

So ist ausweislich des Protokolls von der
Einsprechenden 1 geriigt worden, dass es "im Absatz
[0037] der Patentanmeldung weitere Merkmale gibt, die
in Kombination mit den aufgenommenen Merkmalen
beschrieben wurden, jedoch nicht im Anspruch 1
wiederzufinden sind", wvgl. Protokoll der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, Punkt 5.3,

zwelter Absatz.

Die Kammer teilt auch nicht die Auffassung der

Beschwerdefihrerin, dass die Einspruchsabteilung vor
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einer Entscheidung zu den Erfordernissen des Artikels
123(2) EPU beziiglich der Hilfsantrdge IV und V den
Parteinen eine vollstandige Aufzahlung aller im
Ausfihrungsbeispiel genannten Merkmale geben hatte
missen, die aus ihrer Sicht untrennbar miteinander
verbunden sind und so nur zusammen in den unabhangigen

Anspruch aufgenommen werden hatten dirfen.

Die Parteien haben insbesondere in einem strittigen
Verfahren kein Anrecht auf eine "detaillierte
Anleitung" durch das entscheidende Organ zur Behebung
des diskutierten Mangels. Stattdessen obliegt es jeder
Partei, selbst auf den Vortrag des Verfahrensgegners

adaquat zu reagieren.

2.5.3 Somit war die Problematik, dass in den Ansprichen der
Hilfsantrdge IV und V zwar ein Datenspeicher genannt
wurde, aber nicht alle damit untrennbar verbundenen
Merkmale des Absatzes [0037] der Beschreibung in den
Anspruch aufgenommen wurden, der Beschwerdefiihrerin
zumindest aus der detaillierten Diskussion der
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU in Hinblick auf
die Hilfsantrage I bis III bekannt. Damit hatte sie -
auch ohne eine eingehende Prifung der Hilfsantrage IV
und V - die Moglichkeit, auf die mit Bezug auf die
Hilfsantrdge IV und V erhobenen Einwande unter Artikel
123(2) EPU in Form von weiteren Anderungen zu
reagieren, was die Beschwerdefilthrerin aber ihren

Angaben zufolge gar nicht erst versucht hat.

Hilfsantrdge VI - XI

3. Die Hilfsantrage VI - XI wurden mit der
Beschwerdebegriindung vorgelegt und die

Beschwerdefihrerin beantragte in der mindlichen
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Verhandlung fir den Fall, dass die Kammer einen
schwerwiegenden Verfahrensfehler bejahe, diese Antréage

zu dessen Heilung zum Verfahren zuzulassen.

Nachdem kein Verfahrensfehler vorliegt, ist die
Voraussetzung unter der die Hilfsantrage VI - XI

gestellt wurden, nicht erfullt.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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