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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Einsprechende legte Beschwerde gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein,
wonach das europaische Patent Nr. 2 678 570 in der
geanderten Fassung gemaB dem in der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten
Hilfsantrag 2 die Erfordernisse des EPU erfiillt und
eine anderweitige Kostenverteilung gemal

Artikel 104 (1) EPU zugunsten der Patentinhaberin

angeordnet wird.

Der Einspruch wurde gegen das Patent in vollem Umfang
eingelegt und auf die Einspruchsgriinde nach Artikel 100
a) EPU i.V.m. Artikel 56 EPU (mangelnde erfinderische
Tdtigkeit) und nach Artikel 100 b) EPU gestiitzt. Der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel
54 EPU (fehlende Neuheit) wurde im Laufe des
Einspruchsverfahrens geltend gemacht und von der
Einspruchsabteilung in der miindlichen Verhandlung ins

Verfahren zugelassen.

Die Beschwerdebegriindung wurde am 8. Marz 2018
eingereicht. Mit ihrer Erwiderung auf die
Beschwerdebegriindung reichte die Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin) geédnderte Anspriiche gemal den

Hilfsantrdgen 1 bis 4 ein.

Die Beteiligten wurden mit einer Ladung vom 15. April

2021 zu einer miindlichen Verhandlung geladen.

In der am 3. Mai 2022 erlassenen Mitteilung gemaRB
Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern in der seit dem 1. Januar 2020

geltenden Fassung (VOBK 2020, ABl. EPA 2021, A35)
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brachte die Kammer ihre vorlaufige Auffassung zum
Ausdruck, dass sie beabsichtige, die mit der
Beschwerdebegriindung vorgebrachten Klarheitseinwande
gegen die Anspriiche des der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hilfsantrags 2 im
Beschwerdeverfahren zu beriicksichtigen, dass in Bezug
auf Anspruch 1 ein VerstoRl gegen die Erfordernisse wvon
Artikel 84 EPU vorzuliegen scheine, der nicht durch die
Anderungen in den mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Hilfsantrédgen 1 bis 4 behoben worden sei,
und dass die Entscheidung der anderweitigen
Kostenverteilung zumindest bezliglich der der
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) entstandenen
Reisekosten flir die am 29. Juni 2017 geplante mindliche

Verhandlung zu bestatigen ware.

Mit Schreiben vom 30. Mai 2022 reichte die
Beschwerdegegnerin geanderte Anspriche gemal den
folgenden Antragen ein: Hauptantrag A, Hauptantrag B,
Hauptantrag C, Hilfsantrage 1A bis 1C, Hilfsantrage 2A
bis 2C, Hilfsantrage 3A bis 3C und Hilfsantrage 4A bis
4C.

Am 15. Juli 2022 hat eine miindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer stattgefunden.

Wahrend der miindlichen Verhandlung reichte die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) geadnderte
Anspriche gemédR den Hilfsantragen "Hauptantrag B" und
"Hauptantrag C" ein, und nahm samtliche mit Schreiben

vom 30. Mai 2022 eingereichten Antrage zurilck.

Im Zuge der Diskussion iber die Klarheit des
Anspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung

zugrundeliegenden Hilfsantrags 2 beantragte die
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Beschwerdefiilhrerin, dass ihre Begleitperson unter der

Aufsicht des zugelassenen Vertreters vortragen dirfe.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des europaischen Patents. AuBRerdem focht sie
die Entscheidung zur anderweitigen Kostenverteilung

an.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde (Hauptantrag) oder,
hilfsweise, die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf der Grundlage der Anspriche
eines der in der miindlichen Verhandlung vom 15. Juli
2022 eingereichten Hilfsantrage "Hauptantrag B" oder
"Hauptantrag C" oder auf der Grundlage der Anspruche
eines der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten

Hilfsantradge 1 bis 4.

Anspruch 1 gemaR dem Hauptantrag entspricht Anspruch 1
des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Hilfsantrags 2. Er hat folgenden Wortlaut (die von der
Einspruchsabteilung verwendete Merkmalsgliederung ist

in eckigen Klammern eingefigt) :

"l. [M1.1-2] Kupplung und hydraulische Einrichtung
zur Betdtigung der Kupplung, [M1.2] mit einem nahe
der Kupplung angeordneten hydraulischen
Arbeitszylinder (10), [M1.3] wobei der
Arbeitszylinder (10) Uber eine hydraulische Leitung
(8, 9) mit einer Volumenstromgquelle verbunden ist
und [M1.4] wobei der Volumenstrom der
Volumenstromguelle durch eine Steuereinheit (6) in
Abhangigkeit von Signalen der der hydraulischen

Einrichtung (2) zugeordneten Sensoren steuerbar
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ist, [M1.5] wobei die Volumenstromquelle durch eine
in einem gemeinsamen Gehéduse (1) angeordnete
Kombination aus einem Elektromotor (3) und einer
hydraulischen Pumpe (4) gebildet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass [M1.6] in dem gemeinsamen

Gehduse (1) die Steuereinheit (6) angeordnet ist."

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag "Hauptantrag B"
unterscheidet sich von Anspruch 1 gemafl dem Hauptantrag
durch folgendermaBen umformulierte Merkmale M1.1-2 und
M1.2:

"Anordnung aus einer Kupplung und einer

hydraulischen Einrichtung, wobei die hydraulische

Einrichtung zur Betatigung der Kupplung;—mit einenm

nahe der Kupplung angeordneten hydraulischen

Arbeitszylinder (10) aufweist,".

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag "Hauptantrag C"
unterscheidet sich von Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag
"Hauptantrag B" durch die Aufnahme folgenden Merkmals

zwischen den Merkmalen M1.4 und M1.5:

"wobeil der Arbeitszylinder (10) als Nehmerzylinder
ausgebildet ist und eine Kolbenstange aufweist, die

zur Betatigung der Kupplung ausfahrbar ist,".

Anspruch 1 gemaR dem Hilfsantrag 1 unterscheidet sich
von Anspruch 1 gemal dem Hauptantrag durch die folgende

Anderung der zweiteiligen Form:

"[M1.5] wobei die Volumenstromquelle durch eine in
einem gemeinsamen Gehduse (1) angeordnete
Kombination aus einem Elektromotor (3) und einer
hydraulischen Pumpe (4) gebildet ist, dadureh
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gemeinsamen Gehduse (1) die Steuereinheit (6)

angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass="

und durch die Aufnahme folgender kennzeichnender

Merkmale:

"die Kombination aus dem Elektromotor (3) und der
Pumpe (4) in zweil Drehrichtungen betreibbar ist,
wobei der Arbeitszylinder (10) ein einfach
wirkender Arbeitszylinder mit einer Federanordnung

(20) zur Rickstellung ist".

In Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag 2 wurden im
Vergleich zu Anspruch 1 gemdB dem Hilfsantrag 1

folgende zusatzliche Merkmale in den kennzeichnenden

Teil aufgenommen:

"wobei die Steuereinheit (6) Komponenten umfasst,
die Messsignale von Sensoren verarbeiten kann, die
innerhalb der hydraulischen Einrichtung (2) oder
auBerhalb derselben angeordnet sind, wobei die
Messsignale Druckmesswerte und/oder Wegmesswerte

des Arbeitszylinders (10) umfassen".

Anspruch 1 gemaR jedem der Hilfsantrage 3 und 4 hat
denselben Wortlaut wie Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag



XV.

- 6 - T 2758/17

Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Hauptantrag

a) Zulassung des Klarheitseinwands

Der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende
Hilfsantrag 2 sei erst in der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden. Durch
Aufnahme der Kupplung in den erteilten Anspruch 1 sei
das vorher nicht als Teil des beanspruchten Gegenstands
gedachte Merkmal "nahe der Kupplung angeordnet" nun auf
Klarheit zu prifen. Da die Sichtweise der
Einspruchsabteilung zur Aufnahme der Kupplung in den
Anspruch 1 zum ersten Mal in der angefochtenen
Entscheidung dargelegt worden sei, habe die
Beschwerdefiihrerin den durch diese Anderung
hervorgerufenen Klarheitsmangel erst mit der
Beschwerdebegriindung beanstanden konnen. AuRerdem sei
der Klarheitseinwand im Hinblick auf das Wort "nahe"
prima facie hochrelevant. Der Einwand der mangelnden
Klarheit sei daher in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen.

b) Befugnis zur Priifung der Klarheit

Weder die Kupplung noch der Arbeitszylinder seien Teil
des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gewesen. Wie
auch Absatz [0045] des Patents angebe, sei der
Anwendungsbereich der erteilten hydraulischen
Einrichtung nicht nur auf die Betatigung von Kupplungen
beschrankt gewesen. Die Kupplung und ihre
Wechselwirkung mit der hydraulischen Einrichtung seien

daher lediglich fakultative Merkmale gewesen. Das habe
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auch die Einspruchsabteilung in den Punkten II.b.iii.
1.3 und II.c.ii.2 der Grinde fir die angefochtene
Entscheidung so gesehen. Erst durch die Aufnahme der
Kupplung in den Anspruch 1 gemaR dem der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 2 sei der
Arbeitszylinder und dessen Anordnung nahe der Kupplung
zu zwingenden Merkmalen des beanspruchten Gegenstands
geworden. Der Klarheitsmangel gehe auf diese Anderung
zurick und koénne daher gemal der Entscheidung der
GroBRen Beschwerdekammer G 3/14 auf die Erfordernisse
des Artikels 84 EPU gepruft werden.

c) Einwand der mangelnden Klarheit

Der Begriff "nahe" im Merkmal M1.2 sei duBerst vage. Es
sei unklar, welcher Abstand zur Kupplung gemeint sei.
In der Beschreibung der Patentschrift werde die
Bedeutung des Begriffs nicht erklart. Der Verweis auf
die kompakte Einheit in der Beschreibung beziehe sich
auf das Gehduse der hydraulischen Einrichtung, nicht
auf die Anordnung des Arbeitszylinders. Auch aus den
schematischen Figuren 1 bis 4 der Patentschrift kdnne
der Fachmann nicht ableiten, welcher Abstand zur
Kupplung unter den Begriff "nahe" falle. Die
Unbestimmtheit des Begriffs "nahe" sei umso
problematischer als das Merkmal eine wichtige Rolle bei
der Prifung der Patentfédhigkeit spiele und von der
Einspruchsabteilung fiir die Definition der objektiven
technischen Aufgabe verwendet worden sei.
Beispielsweise sei nicht deutlich, ob ein
Hydraulikzylinder, der die Schaltgabel eines
herkédmmlichen Schaltgetriebes betatigt, auch dann als
nahe der Kupplung angeordnet zu betrachten sei, wenn
sich dieser auRBerhalb des Gehauses des Schaltgetriebes
befinde. Die Erfordernisse des Artikels 84 EPU seien
daher nicht erfillt.
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Hilfsantrdge "Hauptantrag B" und "Hauptantrag C" -

Zulassung

Diese Hilfsantrage seien verspatet und deshalb seien
sie nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Der
Klarheitseinwand sei bereits mit der
Beschwerdebegriindung erhoben worden. Die
Beschwerdegegnerin habe daher sowohl vor als nach der
Einfihrung der VOBK 2020 ausreichend Zeit gehabt, um
darauf zu reagieren. Jedoch habe sie erst nach
Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung die
Hilfsantrdge "Hauptantrag B" und "Hauptantrag C"
eingereicht. AuBergewdhnliche Umstande ladgen nicht vor.
Auf die Entscheidung T 1227/18 (Punkt 2.2 der

Entscheidungsgriinde) werde verwiesen.

Hilfsantrdge 1 bis 4

d) Zulassung

Die Hilfsantrage 1 bis 4 seien erstmals im
Beschwerdeverfahren eingereicht worden. Eine Begriindung
fir ihr verspéadtetes Einreichen habe die
Beschwerdegegnerin nicht genannt. AuRerdem habe im
erstinstanzlichen Verfahren noch ein nachrangiger
Hilfsantrag 3 vorgelegen, der im Beschwerdeverfahren
nicht weiterverfolgt worden sei. Den Hilfsantragen 1
bis 4 sei prima facie nicht stattzugeben, da der
Klarheitseinwand im Hinblick auf den Begriff "nahe"
nicht durch die Anderungen in den Hilfsantr&dgen 1 bis 4
behoben worden sei. Daher seien die Hilfsantrdge 1 bis

4 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.
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e) Klarheit

Der Klarheitsmangel betreffe auch die Hilfsantrédge 1
bis 4. Es sei immer noch unklar, was mit dem Begriff
"nahe" gemeint sei. Auch die in Anspruch 1 gemaBl dem
Hilfsantrag 1 eingefiihrte Federanordnung andere nichts
an der Unbestimmtheit der Anordnung des
Arbeitszylinders "nahe" der Kupplung, zumal die
Position der Federanordnung im Anspruch nicht dargelegt
worden sei. Die Bezeichnung "einfach wirkend" bedeute
nur, dass die Kolbenstange des Arbeitszylinders durch
eine Feder zurlckgebracht werde. Dies gelte ebenfalls
fir Anspruch 1 gemédB jedem der Hilfsantrage 2, 3 und 4.
Daher seien die Erfordernisse des Artikels 84 EPU nicht
erfillt.

Anderweitige Kostenverteilung

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung iber eine
anderweitige Kostenverteilung solle aufgehoben werden.
Die miindliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
sei auf Antrag der Beschwerdegegnerin verlegt worden.
Diese hatte den Antrag aber bereits am 23. Juni 2017
abends oder spatestens am 26. Juni 2017 morgens stellen
und so zumindest die Kosten flur die zwei in
unmittelbarer Verbindung mit der Verlegung der
mindlichen Verhandlung stehenden Arbeitsstunden
vermeiden konnen. AuBerdem fadnden die von der
Einspruchsabteilung genannten Entscheidungen T 117/86

und T 416/87 im vorliegenden Fall keine Anwendung.
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XVI. Der Vortrag der Beschwerdegegnerin lasst sich

folgendermaBen zusammenfassen:

Miindliche Ausfiihrungen einer Beglelitperson in der

miindlichen Verhandlung vor der Kammer

Der Gegenstand der mindlichen Ausfithrungen der
Begleitperson sei nicht vorher von der
Beschwerdefiithrerin angekiindigt worden. Unter diesen
Umstanden lehne es die Beschwerdegegnerin ab, dass die
Begleitperson der Gegenseite in der mindlichen

Verhandlung Ausfuhrungen machen dirfe.

Hauptantrag

a) ZJulassung des Klarheitseinwands

Der erstmals mit der Beschwerdebegriindung vorgebrachte
Klarheitseinwand beziiglich Anspruch 1 gemal dem
Hauptantrag sei verspatet und solle nicht zugelassen
werden. Nicht nur dass der Einwand keine Aussicht auf
Erfolg habe, die Formulierung, dass der hydraulische
Arbeitszylinder nahe der Kupplung angeordnet sei, sei
bereits im erteilten Anspruch 1 verwendet worden und
konne daher nach der Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer G 3/14 nicht auf Klarheit gepriuft

werden.

b) Befugnis zur Priifung der Klarheit

Nach der Entscheidung G 3/14 kénne fir die Zwecke des
Artikels 101 (3) EPU nur die Anderung eines erteilten
Anspruchs und nicht die bereits im erteilten Anspruch
verwendete Terminologie auf die Erfordernisse des

Artikels 84 EPU gepriift werden. Die Sichtweise, dass
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durch eine Anderung nun der ganze Anspruch auf Klarheit
geprift werden miisse, sei nicht gerechtfertigt. Im
vorliegenden Fall habe der erteilte Anspruch 1 bereits
die Begrifflichkeit "nahe der Kupplung" aufgewiesen.
Der Anspruch sei lediglich dahingehend gedndert worden,
dass nun anstelle der hydraulischen Einrichtung eine
Anordnung von hydraulischer Einrichtung und Kupplung,
d.h. die Konkretisierung der Kupplung als Teil des
beanspruchten Gegenstands, definiert sei. Diese
Anderung sei an sich klar. Die Streichung von
"insbesondere" habe nur zur weiteren Einschrankung des
bereits vom erteilten Anspruch definierten Gegenstands
gefiithrt. Jedes der weiteren Merkmale des Anspruchs 1
betreffe die hydraulische Einrichtung. Diese seien
deshalb unverandert geblieben und daher nicht auf
Klarheit zu prifen. Eines dieser Merkmale sei der
hydraulische Arbeitszylinder, der schon in der
erteilten Fassung als Teil der hydraulischen
Einrichtung beansprucht worden sei. Die Anordnung des
Arbeitszylinders nahe der Kupplung sei insoweit bereits
Teil des erteilten Gegenstands gewesen, als sie als
eine zusatzliche Bedingung mit der Kupplung verknlpft
gewesen sei. Insofern die hydraulische Einrichtung des
erteilten Anspruchs 1 zur Betatigung einer Kupplung
gedacht gewesen sei, habe der Anspruch auch die
Anordnung des Arbeitszylinders nahe der Kupplung
verlangt. Somit dirften im Lichte der Entscheidung

G 3/14 die Voraussetzungen von Artikel 84 EPU im
Hinblick auf die Begrifflichkeit "nahe der Kupplung"

nicht geprift werden.
c) Einwand der mangelnden Klarheit
Anspruch 1 gemaB dem Hauptantrag entspreche den

Erfordernissen des Artikels 84 EPU. Herkémmliche

Kupplungsgeber- und Kupplungsnehmerzylinder konnten
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verschiedene Positionen einnehmen. Sie seien entweder
nahe oder beabstandet zur Kupplung angeordnet.
Ausschlaggebend sei, was der zustadndige Fachmann, ein
Maschinenbau-Ingenieur mit Erfahrung im Bau von
Kupplungen und den dazugehdrigen Systemen fur deren
Betatigung, dem Merkmal M1l.2 entnehme. GemdlR den
Absatzen [0005] und [0046] der Patentschrift bestehe
die Aufgabe der Erfindung darin, eine kompakte Einheit
auszugestalten, d.h. Bauraum zu ersparen. Fur den
Fachmann ware daher der Arbeitszylinder als
Kupplungsnehmerzylinder auszubilden und derart &rtlich
bei der Kupplung anzuordnen, dass die Kupplung sicher
betdtigt werden kénne. Dementsprechend misse der
Arbeitszylinder derart gewdhlt und/oder ausgelegt sein,
dass dieser durch Ein- und Ausfahren des Kolbens bzw.
der Kolbenstange die zu betatigende Kupplung erreiche.
Die 0rtliche Na&he des Arbeitszylinders hadnge also von
dem jeweiligen Arbeitszylinder und dessen spezifischen
technischen Charakteristika, wie zum Beispiel dem Weg
und der Lange der Kolbenstange, die in dem

Arbeitszylinder gefihrt werde, ab.

Hilfsantrdge "Hauptantrag B" und "Hauptantrag C"

Zulassung

Bis auf einige redaktionelle Anderungen entsprachen
diese Hilfsantradge den mit Schreiben vom 30. Mai 2022
eingereichten friheren Hilfsantradgen "Hauptantrag B"
bzw. "Hauptantrag C". Mit den geanderten Anspriichen
dieser Hilfsantrage sei der von der Beschwerdefilthrerin
erhobene Klarheitseinwand gegen den Anspruch 1 gemal
dem Hauptantrag ausgeraumt worden. In Anspruch 1 gemal
dem Hilfsantrag "Hauptantrag B" sei deutlich gemacht
worden, dass das Element der Kupplung separat
eingefihrt worden und unabhangig vom erteilten

Anspruchswortlaut zu betrachten sei. Anspruch 1 gemal
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dem Hilfsantrag "Hauptantrag C" weise ein weiteres
Merkmal auf, das den Arbeitszylinder in der
beanspruchten Anordnung weiter spezifiziere und so das
Merkmal M1.2 deutlicher klarstelle. Erst durch die
Mitteilung der Kammer sei erkannt worden, dass
bestimmte, von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte
Argumente zur Klarheit nicht griffen und Anspruch 1
gemal dem Hauptantrag auch anders gelesen werden konne.
AuBerdem sei vorher nicht ersichtlich gewesen, ob die
Kammer es ernsthaft in Erwagung ziehe, den
Klarheitseinwand zuzulassen. Die Mitteilung der Kammer
sei nicht auf den Aspekt eingegangen, ob das besagte
Merkmal im Lichte der Entscheidung G 3/14 auf Klarheit
Uberprift werden kdénne. Auch in der
Beschwerdebegriindung sei dieser Aspekt nicht
ausreichend deutlich diskutiert worden. Die
Beschwerdegegnerin sei deshalb davon ausgegangen, dass
die Kammer von sich aus diese rechtliche Frage
Uberprifen wiirde. In der Beschwerdeerwiderung sei rein
vorsorglich auf die Frage der Klarheit eingegangen
worden. Die Hilfsantrage "Hauptantrag B" und
"Hauptantrag C" seien somit in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen.

Hilfsantrdge 1 bis 4

d) Zulassung

Die Hilfsantrdge 1 bis 4 seien in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Angesichts der
Tatsache, dass die Einspruchsabteilung das Patent auf
der Grundlage des Hilfsantrags 2 in geanderter Fassung
aufrechterhalten habe, habe es fiir die
Beschwerdegegnerin keine Veranlassung gegeben, weitere
Hilfsantrdge im erstinstanzlichen Verfahren

einzureichen. Erst aufgrund der Beschwerdebegriindung
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sah sich die Beschwerdegegnerin veranlasst, die

Hilfsantrdge 1 bis 4 einzureichen.

e) Klarheit

In Anspruch 1 gemaB dem Hilfsantrag 1 sei ein neues
Merkmal hinzugefigt worden, dass den Arbeitszylinder
weiter konkretisiere und so den gegen Anspruch 1 gemaR
dem Hauptantrag erhobenen Klarheitseinwand ausraume.
Als einfach wirkender Arbeitszylinder sei namlich ein
Arbeitszylinder zu verstehen, der direkt an der
Kupplung angreife. Fir den Fachmann ware es deutlich,
wie ein solcher Arbeitszylinder anzuordnen sei.
Anspruch 1 gemal jedem der Hilfsantradge 2, 3 und 4
enthalte weitere einschrankende Merkmale. Die

Erfordernisse des Artikels 84 EPU seien somit erfiillt.

Anderweitige Kostenverteilung

Auf die Ausfiihrungen der Einspruchsabteilung in Punkt
IT.e der angefochtenen Entscheidung werde verwiesen.
Die Erstattung der zwei Arbeitsstunden gemal der
Kostenentscheidung gegen die Beschwerdefilthrerin sei aus
folgenden Griinden gerechtfertigt. Das Schreiben vom
Freitag, dem 23. Juni 2017, und die beigefiigten
Beweismittel seien dem zustandigen Bearbeiter der
Beschwerdegegnerin am Montag, dem 26. Juni 2017, also
einen Tag vor Abreise zur mindlichen Verhandlung
vorgelegt worden. Als am Dienstag, dem 27. Juni 2017
abzusehen gewesen sei, dass die Bearbeitungszeit fir
die nicht in der Verfahrenssprache zugestellten
Unterlagen unzureichend sei, habe die
Beschwerdegegnerin gegen 13.56 Uhr ein Telefax an das
EPA gesendet mit den Antrdgen, die Unterlagen als
verspatet zurlickzuweisen bzw. hilfsweise die miindliche

Verhandlung zu verlegen. Da keine permanente
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Uberwachung des Fax- und Posteingangs stattfinde, habe
die Entscheidung des EPA, die Ladung zu der fir den

29. Juni 2017 anberaumten mindlichen Verhandlung
aufzuheben, den zustandigen Bearbeiter erst am
Vormittag des 28. Juni 2017 erreicht. Zu diesem
Zeitpunkt habe er sich aber bereits auf der Anreise zum

Flughafen befunden.

Mit Schreiben vom 1. August 2022 beantragte die
Beschwerdegegnerin, in der Niederschrift iiber die am
15. Juli 2022 abgehaltene mindliche Verhandlung
bezliglich des Gangs der miindlichen Verhandlung eine
Erganzung vorzunehmen, und zwar durch die Einfligung des
folgenden Absatzes zwischen dem ersten und zweiten
Absatz auf Seite 4 der Niederschrift:

"Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass in dem
erteilten Anspruch 1 bereits das Merkmal enthalten
war, dass der Arbeitszylinder nahe der Kupplung
angeordnet ist. Die weitere Einschrdnkung des
erteilten Anspruchs 1 durch den vorgelegten
Hauptantrag (Hilfsantrag 2 aus dem
Einspruchsverfahren) ist ein Minus gegeniiber dem
erteilten Anspruch und damit war der Gegenstand des
jetzt vorgelegten Hauptanspruchs bereits immer auch
schon im erteilten Anspruch 1 enthalten. Diese
Beschridnkung des Anspruchs durch Streichung des
"insbesondere' und Aufnahme der Kupplung fihrt
damit nicht zu einer Anderung des Anspruchs sondern
beschrdnkt den Anspruch auf einen bereits im

erteilten Anspruch umfassten Gegenstand."

In der am 22. September 2022 erlassenen Mitteilung
informierte die Kammer die Beteiligten, dass sie es
nicht fir erforderlich halte, die Niederschrift lber

die am 15. Juli 2022 abgehaltene miindliche Verhandlung
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mit weiteren Argumenten, wie von der Beschwerdegegnerin
beantragt, zu erganzen, und dass der
Berichtigungsantrag der Beschwerdegegnerin daher

abzulehnen sein werde.

Entscheidungsgriunde

Miindliche Ausfiihrungen einer Begleitperson in der miindlichen

Verhandlung vor der Kammer

1. Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
beantragte die Beschwerdefithrerin erstmals, dass die
Begleitperson des Vertreters der Beschwerdefithrerin
mundliche Ausfihrungen zum Einwand der mangelnden
Klarheit gegen den Anspruch 1 gemaB dem der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Hilfsantrag 2 machen dirfe. Die Beschwerdegegnerin

erklarte, dass sie damit nicht einverstanden sei.

2. Wie sich aus der einschldgigen Entscheidung der GrofRen
Beschwerdekammer G 4/95 (ABl. EPA 1996, 412) ergibt,
besteht im Rahmen eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens
kein Rechtsanspruch auf mindliche Ausfihrungen durch
eine Begleitperson in einer mindlichen Verhandlung.
Vielmehr dirfen solche mindlichen Ausfihrungen nur mit
Zustimmung der Kammer und nach ihrem Ermessen gemacht
werden (vgl. Punkt 9 der Entscheidungsgriinde und Punkt
3 a der Entscheidungsformel). Dabei ist der Antrag,
dass miindlichen Ausfiihrungen durch eine Begleitperson
gemacht werden dirfen, so rechtzeitig vor der
mundlichen Verhandlung zu stellen, dass sich alle
Beteiligten auf die beabsichtigten mindlichen
Ausfiihrungen angemessen vorbereiten koénnen (vgl.

Punkt 10 der Entscheidungsgriinde und Punkt 3 b ii) der
Entscheidungsformel). Ein Antrag, der erst kurz vor

oder waéhrend der mindlichen Verhandlung gestellt wird,
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ist zuriickzuweisen, sofern nicht aubergewdhnliche
Umstédnde vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien
sind damit einverstanden, dass die beantragten
mindlichen Ausfihrungen gemacht werden (vgl. Punkt 10
der Entscheidungsgriinde und Punkt 3 b iii) der

Entscheidungsformel) .

Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdefiihrerin vor
der mindlichen Verhandlung keinen Antrag gestellt hat,
dass eine Begleitperson des zugelassenen Vertreters in
der mindlichen Verhandlung miindliche Ausfihrungen
machen darf. Erst wahrend der mindlichen Verhandlung
hat sie beantragt, dass die - unangekindigte -
Begleitperson des zugelassenen Vertreters weitere
Argumente zur mangelnden Klarheit vortragen darf. Diese
Vorgehensweise entspricht nicht dem Erfordernis einer
rechtzeitigen Antragsstellung, wie sie in der
Entscheidung G 4/95 (vgl. Punkt 10 der
Entscheidungsgriinde und Punkt 3 b ii) der

Entscheidungsformel) verlangt wird.

Es lagen ferner keine auBergewdhnlichen Umstédnde vor,
die die unangekiindigten Ausfiihrungen durch die
Begleitperson und den dazu erst in der miindlichen
Verhandlung gestellten Antrag hatten rechtfertigen
konnen. Im Gegenteil, bereits aus dem schriftlichen
Sachvortrag der Beteiligten sowie aus der Mitteilung
der Kammer in Vorbereitung der mindlichen Verhandlung
war ersichtlich, dass der Klarheitseinwand gegen den
Anspruch 1 gemaR dem der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hilfsantrag 2 als
entscheidungsrelevant angesehen wurde. Zudem hat die
Beschwerdegegnerin nicht ihre Zustimmung gegeben, dass
die Begleitperson des zugelassenen Vertreters der
Beschwerdefiihrerin Ausfihrungen machen darf. Daher sind

auch die in Punkt 10 der Entscheidungsgriinde und in
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Punkt 3 b iii) der Entscheidungsformel von G 4/95

genannten Voraussetzungen nicht erfillt.

5. Unter diesen Umstanden hat die Kammer den Antrag der
Beschwerdefilhrerin, dass die Begleitperson des
zugelassenen Vertreters miindliche Ausfihrungen in der

mindlichen Verhandlung machen darf, zuriickgewiesen.

Hauptantrag

a) ZJulassung des Klarheitseinwands

6. Mit ihrer Beschwerdebegriindung hat die
Beschwerdefihrerin zum ersten Mal einen
Klarheitseinwand hinsichtlich des Merkmals M1.2 von
Anspruch 1 gemaB dem der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Hilfsantrag 2 erhoben. Die
Beschwerdegegnerin hat beantragt, diesen Einwand nicht

in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

7. Nach Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern in der Fassung aus dem Jahr 2007
(VOBK 2007), der gemal Artikel 25 (2) VOBK 2020
vorliegend anzuwenden ist, berilicksichtigt die Kammer
grundsatzlich das gesamte Vorbringen der Beteiligten
nach Artikel 12 (1) VOBK 2007, wenn und soweit es sich
auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse
des Artikels 12 (2) VOBK 2007 erfiullt. Artikel 12 (4)
VOBK 2007 nennt jedoch auch die Befugnis der Kammer,
Tatsachen, Beweismittel und Antrage nicht zuzulassen,
die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hédtten
vorgebracht werden konnen oder dort nicht zugelassen

worden sind.

8. Laut Punkt 7 der Niederschrift uUber die miindliche

Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hat die
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Beschwerdegegnerin die Anspriiche gemdal dem der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Hilfsantrag 2 nach einer Unterbrechung der miindlichen
Verhandlung von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr eingereicht.
Gegen diese Anspriiche hat die Beschwerdefiithrerin
anschlieBend Einwadnde nach Artikel 83, 123 (2) und 56
EPU vorgebracht, die die Einspruchsabteilung allerdings
nicht idberzeugen konnten. Die miindliche Verhandlung
wurde um 15.55 Uhr beendet. Daraus schlieBt die Kammer,
dass die Beschwerdefilhrerin den Einwand der mangelnden
Klarheit bezliglich Anspruch 1 gemaB dem der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Hilfsantrag 2 bereits in der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung hédtte vorbringen konnen.
Infolgedessen liegt die Nichtzulassung des erst mit der
Beschwerdebegriindung vorgebrachten Klarheitseinwands
gemal Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Ermessen der Kammer.

Es ist gidngige Rechtsprechung, dass die Anderung eines
Anspruchssatzes in der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung, wie hier durch das Einreichen des
der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Hilfsantrags 2, je nach Sachlage das Vorbringen eines
neuen Einwands mit der Beschwerdebegriindung
rechtfertigen kann (s. "Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts", 10.
Auflage, Juli 2022, nachfolgend "Rechtsprechung", V.A.
5.13.1).

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung im
Punkt II.d.i.3 der angefochtenen Entscheidung
ausgefihrt, dass "[d]Jurch die Aufnahme der Kupplung in
den Schutzumfang [...] die hydraulische Einrichtung
nicht nur geeignet zur Betatigung einer Kupplung [ist],
sondern [sie] betdtigt tatsdchlich eine Kupplung". Im

Lichte dieser Ausfilhrungen erachtet die Kammer das
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Argument der Beschwerdefiihrerin, wonach die erstmals in
der angefochtenen Entscheidung dargelegte Sichtweise
der Einspruchsabteilung zur Aufnahme der Kupplung in
den erteilten Anspruch 1 eine Rechtfertigung dafur sei,
dass der nach ihrer Auffassung durch diese Anderung
hervorgerufene Klarheitsmangel im Merkmal M1.2 erst mit
der Beschwerdebegriindung beanstandet worden ist, fir
stichhaltig.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, wonach der
Klarheitseinwand gegeniiber dem Merkmal M1.2 alleine
schon deshalb nicht zuzulassen sei, weil das Merkmal
bereits im erteilten Anspruch 1 beansprucht worden sei
und daher nicht auf Klarheit geprift werden kdnne, kann
die Kammer hingegen nicht folgen. Die
Beschwerdefihrerin hat auf den Seiten 3 und 4 der
Beschwerdebegriindung ausfihrlich ihre Auffassung
dargelegt, dass die Aufnahme der Kupplung in den
erteilten Anspruch 1 dazu gefihrt habe, dass das nach
ihrer Ansicht in der erteilten Fassung nicht unter
Schutz gestellte Merkmal nun eindeutig als Teil des
geanderten Anspruchsgegenstands anzusehen sei und daher
im Einklang mit der Entscheidung der Grolen
Beschwerdekammer G 3/14 auf Klarheit geprift werden
konne. Sie hat somit stichhaltige Grinde dafir
angegeben, weshalb sie veranlasst war, die Klarheit wvon
Anspruch 1 gemaB dem in der mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag 2 zu
bemangeln. Ob die beanstandete Unklarheit des Merkmals
tatsachlich durch die Aufnahme der Kupplung
herbeigefiihrt worden ist und eine diesbezigliche
Priifung der Klarheit nach den Bestimmungen von G 3/14
vorliegend moéglich ist, kann fir die Frage der

Zulassung des Klarheitseinwands dahingestellt bleiben.
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Aufgrund der vorstehend genannten Erwdgungen hat die
Kammer nicht von ihrer Befugnis der Nichtzulassung nach
Artikel 12 (4) VOBK 2007 Gebrauch gemacht. Der
Klarheitseinwand gegen das Merkmal M1.2 von Anspruch 1
gemal dem der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Hilfsantrag 2 wird demnach im

Beschwerdeverfahren beriicksichtigt.

b) Befugnis zur Priifung der Klarheit

Nach der Entscheidung G 3/14 (ABl. EPA 2015, 102)
kénnen bei der Priifung nach Artikel 101 (3) EPU, ob das
Patent in der geadnderten Fassung den Erfordernissen des
EPU geniigt, die Anspriiche des Patents nur auf die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU gepriift werden,
sofern - und dann auch nur soweit - diese Anderung

einen VerstoB gegen Artikel 84 EPU herbeifiihrt.

Anspruch 1 gemal dem der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hilfsantrag 2 wurde gegeniliber dem

erteilten Anspruch 1 folgendermaBen geandert:

"Kupplung und hydraulische Hydrawtisehe
Einrichtung—inaskesendere zur Betdtigung der einer

Kupplung, mit einem nahe der Kupplung angeordneten

hydraulischen Arbeitszylinder (10), [...]1"

Wahrend der erteilte Anspruch 1 also auf eine
hydraulische Einrichtung gerichtet war, die optional
zur Betatigung einer (nicht beanspruchten) Kupplung
geeignet war, mit einem hydraulischen Arbeitszylinder
"nahe" der (nicht beanspruchten) Kupplung, ist der
gednderte Anspruch 1 gemal dem der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 2 auf eine

Kombination von Kupplung und hydraulischer Einrichtung
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gerichtet, wobei die Kombination unter anderem dadurch
definiert ist, dass die hydraulische Einrichtung zur
Betatigung der Kupplung geeignet ist und dass der
hydraulische Arbeitszylinder "nahe" der Kupplung
angeordnet ist. Die vorgenommene Anderung besteht also
nicht nur in der zwingenden Aufnahme eines vorher
fakultativen Merkmals in den Anspruch, sondern auch in
der Anordnung des hydraulischen Arbeitszylinders
relativ zu der nun mitbeanspruchten Kupplung. Die
Anordnung des hydraulischen Arbeitszylinders "nahe" der
Kupplung war zwar bereits im Wortlaut des erteilten
Anspruchs 1 enthalten, hat dort aber aufgrund der
fakultativen Formulierung "insbesondere zur Betédtigung
einer Kupplung" und der Tatsache, dass die
(undefinierte) Kupplung auch kein zumindest
fakultatives strukturelles Merkmal des beanspruchten
Gegenstands war, weder fir die Definition des
Anspruchsgegenstands noch fiir seine fakultative
Ausgestaltung eine Rolle gespielt. Denn die vom
erteilten Anspruch 1 unter Schutz gestellte
hydraulische Einrichtung wurde nicht durch die
Anordnung des Arbeitszylinders relativ zu einem
undefinierten, nicht mitbeanspruchten weiteren
Gegenstand beriihrt. Erst durch die Aufnahme der
Kupplung und die Streichung von "insbesondere" in
Anspruch 1 hat der hydraulische Arbeitszylinder
zwingend eine Position nahe der nun mitbeanspruchten

Kupplung einzunehmen.

Anspruch 1 gemaB dem der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hilfsantrag 2 wurde somit gegeniiber
dem erteilten Anspruch 1 durch die Aufnahme der
Kupplung und der Bedingung, dass der hydraulische
Arbeitszylinder nahe der Kupplung angeordnet ist,
geandert. Der so geanderte Anspruch war weder als

zwingende noch als fakultative Merkmalskombination in
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den erteilten Anspriichen enthalten. Deswegen kann nach
Auffassung der Kammer das Merkmal M1.2 im Lichte der
Entscheidung G 3/14 auf die Erfordernisse des

Artikels 84 EPU gepriift werden.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass die
Streichung des "insbesondere" und die Aufnahme der
Kupplung den Anspruch lediglich auf einen bereits vom
erteilten Anspruch umfassten Gegenstand beschranke und
deshalb gemabh der Entscheidung G 3/14 die Formulierung
"nahe der Kupplung" nicht auf Klarheit gepriift werden

koénne, kann die Kammer nicht zustimmen.

Schon aufgrund der Erfordernisse von Artikel 123 (3)
EPU filhren Anderungen im Einspruchsverfahren in aller
Regel zu einer Einschrankung des erteilten
Anspruchsgegenstands, sodass der Gegenstand des
geanderten Anspruchs bereits vom erteilten Anspruch
erfasst war. Die Sichtweise der Beschwerdegegnerin,
dass derartig eingeschrankte Anspriiche im Einspruchs-
(beschwerde) verfahren grundsatzlich nicht auf Klarheit
gepruft werden konnen, findet in der Entscheidung

G 3/14 jedoch keine Stitze. Vielmehr hat die Grole
Beschwerdekammer dort entschieden, dass gednderte
Anspriche eines Patents auf die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU gepriift werden kénnen, sofern - und
dann auch nur soweit - diese Anderung einen VerstoB
gegen Artikel 84 EPU herbeifithrt. Da der vorliegend von
der Beschwerdefilthrerin behauptete Klarheitsmangel des
nun beanspruchten Gegenstands, wie oben dargelegt,
durch eine Anspruchsédnderung herbeigefithrt wurde, steht
die Entscheidung G 3/14 seiner Prifung durch die Kammer

nicht entgegen.
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c) Einwand der mangelnden Klarheit

Anspruch 1 gemal dem der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hilfsantrag 2 bezieht sich auf eine
Kupplung und eine hydraulische Einrichtung zur
Betatigung der Kupplung (Merkmal M1.1-2). Entsprechend
dem Merkmal M1.2 weist die hydraulische Einrichtung
einen hydraulischen Arbeitszylinder auf, welcher nahe
der Kupplung angeordnet ist, sowie eine als eine
Kombination aus einem Elektromotor und einer
hydraulischen Pumpe gebildete Volumenstromquelle
(Merkmal M1.5), die iber eine hydraulische Leitung mit
dem Arbeitszylinder verbunden ist (Merkmal M1.3).
Daraus schlieRt die Kammer, dass der Arbeitszylinder

fiir die Betatigung der Kupplung zustandig ist.

Eine direkte Verbindung zwischen dem Arbeitszylinder
und der Kupplung la&sst sich aus dem Anspruchswortlaut
jedoch nicht ableiten. In Anspruch 1 ist die &rtliche
Néhe des Arbeitszylinders zur Kupplung davon
unabhangig, ob eine Kolbenstange oder eine sonstige
Komponente des Arbeitszylinders die zu betdatigende
Kupplung erreicht. Der Wortlaut des Anspruchs schlielit
nicht aus, dass der Arbeitszylinder, wie es bei
herkdmmlichen Fahrzeugkupplungen typischerweise der
Fall ist, Uber ein Hebelwerk und einen Zentralausricker
indirekt mit der Kupplung verbunden ist. Einen Hinweis
darauf, dass eine indirekte Betadtigung der Kupplung
auch tatsadchlich beabsichtigt ist, ist bereits in
Absatz [0011] der Patentschrift enthalten, wo der
Betatigungszustand eines "Kupplungsausrlckers" erwahnt
ist. Daher ist die Kammer nicht von der Argumentation
der Beschwerdegegnerin Uberzeugt, dass sich die
O0rtliche Nahe des Arbeitszylinders zur Kupplung fur den

Fachmann unmittelbar aus den spezifischen technischen
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Charakteristika des Arbeitszylinders, wie zum Beispiel
dem Weg und der Lange der Kolbenstange, zur "sicheren"

Betatigung der Kupplung ergebe.

Weitere Anhaltspunkte dafiir, was mit dem Begriff "nahe"
gemeint ist, erschlieBen sich nicht aus Anspruch 1.
Auch den idbrigen Anspriichen, der Beschreibung oder den
Zeichnungen kann die Kammer nicht entnehmen, welche die
maximale Entfernung ist, bis zu der ein Arbeitszylinder
noch als nahe einer Kupplung betrachtet werden kann. Im
betreffenden Fachgebiet hat der Begriff "nahe" keine
allgemein anerkannte Bedeutung, sondern scheint
ausschlieRlich auf einer subjektiven Einschatzung zu
beruhen. Die konkreten Einschrdnkungen des
beanspruchten Gegenstands folgen daher nicht eindeutig
aus dem Merkmal M1.2.

Aus dem Obigen geht hervor, dass Anspruch 1 gemal dem
der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Hilfsantrag 2 nicht die Voraussetzungen des Artikels 84
EPU erfiillt. Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin ist

somit nicht gewadhrbar.

Hilfsantrdge "Hauptantrag B" und "Hauptantrag C" - Zulassung

22.

23.

Die Beschwerdegegnerin hat in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer die beiden Hilfsantrédge
"Hauptantrag B" und "Hauptantrag C" eingereicht. Sie
entsprechen bis auf einige redaktionelle Anderungen den
mit Schreiben vom 30. Mai 2022 in Reaktion auf die
Mitteilung der Kammer eingereichten friiheren

Hilfsantrdgen "Hauptantrag B" bzw. "Hauptantrag C".

Die in der miindlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrdge "Hauptantrag B" und "Hauptantrag C"

stellen daher Anderungen des Beschwerdevorbringens nach
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Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung dar,
die den Bestimmungen des Artikels 13 (2) VOBK 2020, der
gemal Artikel 25 (1) und (3) VOBK 2020 vorliegend
anzuwenden ist, unterliegen. Dementsprechend bleiben
sie grundséatzlich unberilicksichtigt, es sei denn, der
betreffende Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafir

aufgezeigt, dass auRergewdbhnliche Umstédnde vorliegen.

Die Beschwerdegegnerin hat auBergewdhnliche Umstande
darin gesehen, dass die Kammer in ihrer Mitteilung nach
Artikel 15 (1) VOBK 2020 erstmalig zum Ausdruck
gebracht habe, dass bestimmte, von der
Beschwerdegegnerin vorgebrachte Argumente zur Klarheit
nicht griffen und Anspruch 1 gemaB dem Hauptantrag auch

anders gelesen werden konne.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation aus folgenden
Grinden nicht anschlieRBen. Auf Seite 4 der
Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefilthrerin
bemangelt, dass der Begriff "nahe" unklar sei und
erhebliche Zweifel bezliglich der Anordnung des
hydraulischen Arbeitszylinders relativ zur Kupplung
hervorrufe. Dagegen hat sich die Beschwerdegegnerin auf
den Seiten 4 und 5 ihrer Erwiderung mit den Argumenten
gewehrt, dass der Arbeitszylinder durch Ein- und
Ausfahren des Kolbens bzw. der Kolbenstange die zu
betatigende Kupplung erreiche, sodass die Ortliche Nahe
des Arbeitszylinders von dem jeweiligen Arbeitszylinder
und dessen spezifischen technischen Charakteristika,
wie zum Beispiel dem Weg und der Lange der
Kolbenstange, die in dem Arbeitszylinder gefihrt wird,
abhdnge. In Punkt 24 der Mitteilung nach Artikel 15 (1)
VOBK 2020 hat die Kammer dann mit Verweis auf das
Vorbringen beider Beteiligten ihre vorlaufige
Auffassung zum Klarheitseinwand dargelegt. Zum einen

hat die Kammer der Beschwerdegegnerin nicht darin
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zugestimmt, dass eine direkte Verbindung zwischen dem
Arbeitszylinder und der Kupplung zwingend vorhanden sei
und die O6rtliche N&he des Arbeitszylinders zur Kupplung
von den Charakteristika des jeweiligen Arbeitszylinders
abhdngen miisse. Zum anderen hat sich die Kammer der
Sichtweise der Beschwerdefiilhrerin angeschlossen, dass
der Begriff "nahe" vage sei. Insofern enthielt die
Mitteilung der Kammer beziiglich der Klarheitsdiskussion
nichts, was ilber den Inhalt der Beschwerdebegriindung
und der Erwiderung hinausging und moglicherweise
rechtfertigen konnte, dass die Umstéande, die zu den
Anderungen gemidB den Hilfsantrigen "Hauptantrag B" und
"Hauptantrag C" gefihrt haben, tatsachlich
auBergewdbhnlich waren (s. auch "Rechtsprechung", V.A.
4.5.6.c)).

Die Beschwerdegegnerin hat auRerdem geltend gemacht,
dass der Aspekt, ob das Merkmal M1.2 im Lichte der
Entscheidung G 3/14 auf Klarheit geprift werden koénne,
zum einen nicht ausreichend klar in der
Beschwerdebegriindung diskutiert worden sei und zum
anderen in der Mitteilung der Kammer nicht angesprochen

worden sei.

Anders als von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, hat
die Beschwerdefithrerin in ihrer Beschwerdebegriindung
ausfihrlich und klar dargelegt, weshalb sie der
Auffassung war, dass das Merkmal M1.2 eine Anderung
darstelle, die entsprechend der Entscheidung G 3/14 auf
die Erfordernisse des Artikels 84 EPU zu priifen sei (s.
Seiten 3 und 4 der Beschwerdebegriindung) . Die
Beschwerdegegnerin hatte daher bereits vor Zustellung
der Ladung zur miindlichen Verhandlung ausreichend
Gelegenheit und Veranlassung, im Hinblick auf diese
Diskussion im Lichte der Entscheidung G 3/14

vorsorglich die Hilfsantrdge "Hauptantrag B" und
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"Hauptantrag C" einzureichen. In der Erwiderung ist sie
jedoch nicht auf diese Frage eingegangen, sondern sie
hat Argumente zur Begrindetheit der Klarheitseinwands
vorgebracht, ohne die Befugnis der Kammer zur Prufung
des Merkmals M1.2 auf seine Vereinbarkeit mit

Artikel 84 EPU zu beanstanden. Erst nach Erlass der
Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 mit einer fir
sie negativen vorlaufigen Einschatzung der Kammer zum
Hauptantrag, insbesondere dem Hinweis, dass in Bezug
auf Anspruch 1 ein VerstoB gegen Artikel 84 EPU
vorliegen konnte (s. Punkt 25 der Mitteilung), hat die
Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 30. Mai 2022 die
friheren Hilfsantrdge "Hauptantrag B" und "Hauptantrag
C" eingereicht. Dabei steht das Zurickhalten wvon
Anderungen in Reaktion auf einen mit der
Beschwerdebegriindung vorgebrachten Einwand bis zu einem
spaten Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren im Widerspruch
zu den Erfordernissen des Artikels 12 (3) VOBK 2020
(der inhaltlich Artikel 12 (2) VOBK 2007 entspricht),
wonach sowohl die Beschwerdebegriindung und die
Erwiderung das vollstandige Beschwerdevorbringen eines
Beteiligten enthalten miissen. Als Begrindung fir das
verspatete Einreichen dieser Hilfsantrage hat die
Beschwerdegegnerin angegeben, dass sie "allesamt
veranlasst durch den erstmals erhobenen
Klarheitseinwand in der vorldufigen Meinung" seien (s.
Punkt 4 auf Seite 3 des Schreibens vom 30. Mai 2022).
Die Beschwerdefilhrerin hatte jedoch bereits auf den
Seiten 4 und 5 der Beschwerdebegriindung auch inhaltlich
zur Klarheit ausfiithrlich vorgetragen. Es ist fir die
Kammer daher nicht erkennbar, weshalb hier
auBergewdbhnliche Umstédnde vorlagen, die das verspatete
Vorbringen gerechtfertigt hatten, zumal die
vorliegenden Hilfsantrage "Hauptantrag B" bzw.
"Hauptantrag C" erst in der mindlichen Verhandlung vor

der Kammer nach weiteren redaktionellen Anderungen der
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mit Schreiben vom 30. Mai 2022 eingereichten, fritheren
Hilfsantradge "Hauptantrag B" und "Hauptantrag C"

eingereicht worden sind.

Auch die Umstédnde, dass die Kammer in ihrer Mitteilung
nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 davon abgesehen hat, zur
Mb6glichkeit der Prifung der Klarheit im Hinblick auf
die Entscheidung G 3/14 Stellung zu nehmen, gelten
schon deshalb nicht als auBergewohnlich, da die
Beschwerdegegnerin der Beschwerdefiihrerin in diesem
Punkt bis dahin nicht widersprochen hatte und die
Kammer daher keine Veranlassung hatte, in ihrer

Mitteilung auf diese Frage einzugehen.

Aus den oben genannten Griinden hat die Kammer ihr
Ermessen gemal Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend
ausgeiibt, die in der miindlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrage "Hauptantrag B" und
"Hauptantrag C" nicht in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen.

Hilfsantrdge 1 bis 4 - Zulassung

30.

31.

Die Beschwerdegegnerin hat mit ihrer Erwiderung auf die
Beschwerdebegriindung erstmals die Hilfsantrdge 1 bis 4
eingereicht, gegen deren Zulassung sich die

Beschwerdefiithrerin ausgesprochen hat.

Werden neue Antrage am Anfang des Beschwerdeverfahrens
eingereicht, so ist nach standiger Rechtsprechung die
fiir das Vorliegen der in Artikel 12 (4) VOBK 2007
genannten Befugnis (s. Punkt 7. oben) entscheidende
Frage, ob diese Antradge bereits im erstinstanzlichen
Verfahren nicht nur hatten gestellt werden konnen,
sondern hatten gestellt werden sollen (s.

"Rechtsprechung”", V.A.5.11.1). Nur wenn die jeweiligen
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Antrdge aufgrund einer konkreten Veranlassung bereits
in erster Instanz hatten gestellt werden sollen, hat
die Kammer die Befugnis, diese Antradge nicht zuzulassen
(s. T 419/12, Punkt 2.1.2 der Entscheidungsgriinde) .

32. Im vorliegenden Fall war die Einspruchsabteilung in der
mindlichen Verhandlung zur Auffassung gelangt, dass
weder dem Antrag auf Zurlickweisung des Einspruchs noch
dem in der mindlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrag 1 stattzugeben war. Daraufhin reichte die
Beschwerdegegnerin den Hilfsantrag 2 ein, aufgrund
dessen die Einspruchsabteilung dann entschieden hat,
dass das Patent in geadnderter Fassung aufrechterhalten
werden kann. Es hat daher flir die Beschwerdegegnerin
keine Veranlassung gegeben, weitere Hilfsantradge im
erstinstanzlichen Verfahren einzureichen. Erst als die
Beschwerdefiithrerin erstmals im Beschwerdeverfahren den
Klarheitseinwand gegen das Merkmal M1.2 von Anspruch 1
gemal dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde
liegenden Hilfsantrag 2 vorgebracht hat, bestand fir
die Beschwerdegegnerin ein Anlass, mit der Erwiderung
auf die Beschwerdebegriindung Hilfsantrdge einzureichen,
um auf die entsprechenden Argumente der
Beschwerdefiithrerin zu reagieren und den

Klarheitseinwand auszuraumen.

33. Folglich hatte die Kammer keine Befugnis nach
Artikel 12 (4) VOBK 2007, die Hilfsantrage 1 bis 4
nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Die
Hilfsantrdge 1 bis 4 sind somit im Beschwerdeverfahren

berilicksichtigt worden.

Hilfsantrdge 1 bis 4 - Klarheit

34. In Anspruch 1 gema@B dem mit der Beschwerdeerwiderung

eingereichten Hilfsantrag 1 sind im Vergleich zu dem
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der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Hilfsantrag 2 zusatzliche Merkmale aufgenommen worden,
die sich einerseits auf die Kombination aus dem
Elektromotor und der Pumpe und andererseits auf die
besondere Gestaltung des Arbeitszylinders beziehen. Das
oben diskutierte Merkmal M1.2 ist dabei unverandert

geblieben.

Fir die Kammer ist nicht erkennbar, inwiefern diese
zusdtzlichen Merkmale den Begriff "nahe" im Merkmal
M1.2 klarstellen und den bereits beziiglich des der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Hilfsantrags 2 oben festgestellten Klarheitsmangel in
Bezug auf die Anordnung des Arbeitszylinders relativ

zur Kupplung beheben.

Die Beschwerdegegnerin hat diesbeziiglich auf den
Wortlaut "einfach wirkender Arbeitszylinder" verwiesen.
Sie argumentierte, dass ein dementsprechend gebildeter

Arbeitszylinder direkt an der Kupplung angreife.

Die Kammer folgt diesem Verstandnis der
Beschwerdegegnerin nicht. Mit einem einfachwirkenden
Zylinder ist in der Hydraulik generell ein Aktuator
gemeint, der zum Ausfahren des Kolbens bzw. der
Kolbenstange lber nur eine Kolbenseite mit
Hydraulikflissigkeit beaufschlagt wird (vgl. das
hydraulische Schema der Figur 1 des Patents). Die
Rlickbewegung erfolgt typischerweise aufgrund einer
Federkraft. Dementsprechend ist auch das weitere
Merkmal der "Federanordnung zur Rickstellung" in
Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag 1 zu verstehen. Ein
konkreter Hinweis auf die Anordnung eines hydraulischen
Zylinders in Bezug auf die von ihm zu betatigende
Vorrichtung ladsst sich jedoch nicht aus dem

einfachwirkenden Funktionsprinzip ableiten.
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Da weiterhin Unklarheiten bestehen liber die Bedeutung
des Begriffs "nahe", gelten die von der Kammer
geduRerten Bedenken hinsichtlich der Klarheit wvon
Anspruch 1 gemal dem der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Hilfsantrag 2 auch fiur Anspruch 1
gemall dem Hilfsantrag 1. Folglich erfillt Anspruch 1
gemall dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten
Hilfsantrag 1 nicht die Voraussetzungen des Artikels 84
EPU.

Die zusatzlichen Merkmale von Anspruch 1 gemal dem mit
der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 2
beziehen sich auf Komponenten der Steuereinheit und auf
Messsignale des Arbeitszylinders. Auch sie kdonnen den
Klarheitsmangel im Hinblick auf die Anordnung des
Arbeitszylinders "nahe" der Kupplung nicht ausraumen.
Folglich erfillt Anspruch 1 gemdB dem mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 2 nicht

die Voraussetzungen des Artikels 84 EPU.

Anspruch 1 gemal jedem der mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Hilfsantrdge 3 und 4 hat denselben
Wortlaut wie Anspruch 1 gemaB dem mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 2. Daher
sind auch beziglich Anspruch 1 gemaB den mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantradgen 3 und
4 die Voraussetzungen des Artikels 84 EPU nicht
erfullt.

Ergebnis

41.

Da keinem der vorliegenden Antrage (Hauptantrag,
Hilfsantrdage 1 bis 4) der Beschwerdegegnerin
stattzugeben ist, ist die angefochtene Entscheidung

hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Patents in
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geanderter Fassung aufzuheben und das Patent zu
widerrufen (Artikel 101 (3) b) EPU).

Anderweitige Kostenverteilung

42.

43.

In der angefochtenen Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung eine anderweitige Kostenverteilung
zugunsten der Beschwerdegegnerin angeordnet, nachdem
die Beschwerdefiihrerin kurz vor der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung neue
Beweismittel eingereicht sowie einen neuen
Einspruchsgrund geltend gemacht hatte und die miindliche
Verhandlung auf Antrag der Beschwerdegegnerin daraufhin
verlegt worden war. Der Beschwerdefilthrerin wurden die
Reisekosten, die der Beschwerdegegnerin durch die
Verlegung der mindlichen Verhandlung entstanden waren,
sowie die Kosten fir zwei in unmittelbarer Verbindung
mit der Verlegung der mindlichen Verhandlung stehende
Arbeitsstunden des Vertreters der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Die Beschwerdefihrerin hat diese

Entscheidung der Einspruchsabteilung angefochten.

GemaBR Artikel 104 (1) EPU tragt jeder Beteiligte im
Einspruchsverfahren die ihm erwachsenen Kosten
grundsatzlich selbst. Indessen ist stets dann eine
andere Verteilung der Kosten anzuordnen, wenn und
soweit dies der Billigkeit entspricht. Das ist nach
standiger Rechtsprechung normalerweise der Fall, wenn
diese Kosten ganz oder teilweise durch ein Verhalten
eines Beteiligten verursacht werden, das mit der bei
der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt
nicht in Einklang steht, sondern im Gegenteil das
Ergebnis eines leichtfertigen oder gar boswilligen
schuldhaften Handelns darstellt (s. "Rechtsprechung",
ITTI.R.2).
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In der Entscheidung T 117/86, auf die in der
angefochtenen Entscheidung Bezug genommen wird,
entschied die Kammer, dass verspatet vorgelegte
Tatsachen oder Beweismittel eine (anderweitige)
Kostenverteilung rechtfertigen koénnen, weil sie anderen
Beteiligten zweifellos Mehrkosten verursachen kdnnen,
die bei fristgerechter Einreichung nicht entstanden
waren. Dieser in der Rechtsprechung mehrfach bestatigte
Grundsatz (s. z.B. die ebenfalls in der angefochtenen
Entscheidung genannte Entscheidung T 416/87, Punkt 10
der Entscheidungsgriinde) findet auch im vorliegenden
Fall Anwendung, selbst wenn die betreffenden
Beweismittel in den Fdllen T 117/86 und T 416/87 erst
im Beschwerdeverfahren ohne darauffolgende Verlegung

der mindlichen Verhandlung eingereicht worden waren.

MaBgeblich ist, dass die Beschwerdefilhrerin keine
Grinde genannt hat, weshalb sie die verspatet
eingereichten Beweismittel in Verbindung mit dem neuen
Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit am 23. Juni 2017,
d.h. nur sechs Tage vor dem Termin der anberaumten
mindlichen Verhandlung am 29. Juni 2017 vorgelegt
hatte. Eine frihere Einreichung hatte sowohl der
Beschwerdegegnerin als auch der Einspruchsabteilung
mehr Zeit gegeben, sich angemessen auf die neuen
Einwadnde vorzubereiten, ohne dafiir die mindliche
Verhandlung auf einen neuen Termin verlegen zu missen.
In dem Sinne besteht nach Ansicht der Kammer ein
ursachlicher Zusammenhang zwischen dem Verhalten der
Beschwerdefiithrerin und den mit der Entscheidung zur
Verlegung der mindlichen Verhandlung verbundenen

Mehrkosten der Beschwerdegegnerin.

Das Argument der Beschwerdefiihrerin, dass die
Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf Verlegung der

mindlichen Verhandlung friher hatte stellen missen,
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kann die Kammer nicht nachvollziehen. Ausloser fir den
Antrag war das Schreiben vom Freitag, dem 23. Juni
2017, das vom EPA am gleichen Tag um 19.20 Uhr per
Telefax an die Beschwerdegegnerin geschickt und nach
Angabe der Beschwerdegegnerin dem zustandigen
Bearbeiter der Beschwerdegegnerin am Montag, dem

26 Juni 2017 wvorgelegt worden ist. Es kann aus Sicht
der Kammer nicht gegen die Beschwerdegegnerin verwendet
werden, dass sie nicht sofort am selben Tag, sondern
erst am nachfolgenden Tag auf das Schreiben der
Beschwerdefiithrerin reagiert und einen Verlegungsantrag
gestellt hat.

Die Kammer kann daher keinen Fehler in der
Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung erkennen,
der Beschwerdefilhrerin die der Beschwerdegegnerin
entstandenen Reisekosten fir die am 29. Juni 2017

geplante miindliche Verhandlung aufzuerlegen.

Hinsichtlich der Auferlegung der Kosten fiir zwei in
unmittelbarer Verbindung mit der Verschiebung der
mindlichen Verhandlung stehenden Arbeitsstunden ist
weder der angefochtenen Entscheidung noch der
Niederschrift iUber die miindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eine Begrindung zu entnehmen. Die
Beschwerdegegnerin hat jedoch lberzeugend dargelegt,
dass die am 27. Juni 2017 per Telefax gesendete
Entscheidung des EPA, die Ladung zu der fir den

29. Juni 2017 anberaumten mindlichen Verhandlung
aufzuheben, mangels einer permanenten Uberwachung des
Fax- und Posteingangs den zustandigen Bearbeiter erst
am Vormittag des 28. Juni 2017 erreicht habe, als er
sich bereits auf der Anreise zum Flughafen befunden
habe. Dies stimmt auch mit den Angaben der
Beschwerdefihrerin auf Seite 43 unten und Seite 44 oben

der Beschwerdebegriindung liberein. Fir die Kammer
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besteht daher keinen Grund, die Richtigkeit dieser

Angaben anzuzweifeln.

Aus den oben genannten Grinden hat die
Beschwerdefihrerin nicht stichhaltig dargelegt, weshalb
die Entscheidung der Einspruchsabteilung iUber eine
anderweitige Kostenverteilung zugunsten der
Beschwerdegegnerin aufzuheben ist. Der Antrag der

Beschwerdefihrerin ist daher zurickzuweisen.

Antrag zur Berichtigung der Niederschrift

50.

51.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Erganzung der
Niederschrift idber die am 15. Juli 2022 abgehaltene
mundliche Verhandlung mit weiteren, von ihr in der
Diskussion tUber die Befugnis der Kammer zur Priufung der
Klarheit nach der Entscheidung G 3/14 vorgebrachten
Argumenten hinsichtlich der Frage, ob und inwieweit
sich die im Anspruch 1 gemaB dem der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 2
vorgenommene Anderung auf die uUbrigen Merkmale des
erteilten Anspruchs 1 auswirkt bzw. ob die in der
Beschwerdebegriindung behauptete mangelnde Klarheit des
Merkmals im Anspruch 1, dass der hydraulische
Arbeitszylinder nahe der Kupplung angeordnet sei, durch
die Anderung im Anspruch 1 gemadB dem der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 2
herbeigefiihrt worden ist oder nicht bereits in dem

erteilten Anspruch vorgelegen hat.

Nach Regel 124 (1) EPU wird uber eine miindliche
Verhandlung eine Niederschrift aufgenommen, die den
wesentlichen Gang der miundlichen Verhandlung und die
rechtserheblichen Erklarungen der Beteiligten enthalten
soll. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s.

"Rechtsprechung”", III.C.7.10.1) muss die Niederschrift
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jedoch nicht die vollstadndigen Argumente der
Beteiligten widerspiegeln. Es liegt in der
Verantwortung der Kammer zu entscheiden, was in die
Niederschrift aufgenommen werden muss, d.h. was als
"wesentlich" oder "rechtserheblich" angesehen wird. Was
"den wesentlichen Gang der mindlichen Verhandlung" oder
"die rechtserheblichen Erklarungen der Beteiligten"
ausmacht, ist unter Bericksichtigung dessen, was die
Kammer zu entscheiden hat, zu bestimmen (siehe dazu

T 966/99, Punkt 7.2.2 der Entscheidungsgriinde). Wahrend
die Niederschrift die Antrage oder &dhnlich wichtige
verfahrensrechtliche Erkl&rungen enthalten muss, gehen
die meisten Argumente der Beteiligten zur
Patentierbarkeit aus den friheren Schriftsdtzen der
Beteiligten oder aus dem Sachverhalt und den Antrégen
in der schriftlichen Entscheidung der Kammer hervor,
weshalb sie in der Niederschrift nicht enthalten sein
missen. Diese Sachverhalte sind zwar fir die
Entscheidung relevant, miissen aber in der Niederschrift
nicht wiederholt werden. Deshalb werden die Argumente
der Beteiligten in der mindlichen Verhandlung im
Allgemeinen nicht in die Niederschrift aufgenommen,
auch wenn sie durchaus in die schriftliche Entscheidung
der Kammer eingehen koénnen (siehe dazu auch CA/3/19,
Abschnitt VI, Erlauterungen zu Artikel 6 (4) VOBK 2020,
S. Zusatzpublikation 2 zum Amtsblatt EPA 2020). Dies
ist im vorliegenden Fall auch geschehen (siehe die
Abschnitte XV und XVI oben).

Aus den oben genannten Griinden halt es die Kammer nicht
flir erforderlich, die Niederschrift iiber die am

15. Juli 2022 abgehaltene mindliche Verhandlung mit
weiteren Argumenten, wie von der Beschwerdegegnerin
beantragt, zu ergadnzen. In der mindlichen Verhandlung
vorgebrachte Argumente der Beteiligten, auch wenn sie

in der Niederschrift nicht erwdhnt werden, sind in die
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vorliegende schriftliche Entscheidung der Kammer

eingegangen, sofern sie flir die Entscheidung relevant

waren. Daher wird der Berichtigungsantrag der

Beschwerdegegnerin abgelehnt.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Der Antrag der Beschwerdefiihrerin auf Aufhebung der

1.
angefochtenen Entscheidung iber eine anderweitige
Kostenverteilung wird zuriickgewiesen.

2. Die angefochtene Entscheidung hinsichtlich der
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung
wird aufgehoben.

3. Das Patent wird widerrufen.
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