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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerdefithrerinnen (Einsprechenden 1 wund 2)
haben gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das europdische Patent Nr.
2 307 162 in geanderter Fassung aufrechterhalten wurde,

Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass das Patent
gemalk dem wahrend der mundlichen Verhandlung
eingereichten geanderten Hauptantrag allen

Erfordernissen des EPU geniigte.

In der am 26. Mai 2021 versandten Mitteilung gemal
Artikel 15(1) VOBK 2020 (im Folgenden: VOBK) legte die

Kammer ihre vorlaufige Meinung dar.

Mit Schreiben wvom 30. September 2021 brachte die
Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 1) weitere Argumente

vVOor.

Eine mundliche Verhandlung fand am 23. Juni 2022 per
Videokonferenz (VICO) mit der Zustimmung aller Parteien
statt.

Die Beschwerdefihrerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
beantragten die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und den Widerruf des europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen)
beantragten die Zuriickweisung der Beschwerden und damit
die Aufrecherhaltung des europadischen Patents in der
Fassung vom 7. November 2019, hilfsweise die
Aufrechterhaltung in geanderter Form auf der Basis des

in der mindlichen Verhandlung eingereichten neuen
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Hilfsantrags 1, weiter hilfsweise auf der Basis eines
der im Einspruchsverfahren mit Schreiben vom

5. September 2019 eingereichten Hilfsantrage 2 bis 4.

Der unabhangige Anspruch 1 in der aufrechterhaltenen
Fassung vom 7. November 2019 gemall Hauptantrag, der dem

erteilten Anspruch 1 entspricht, lautet wie folgt

(Merkmalsgliederung wie in der angefochtenen
Entscheidung) :
a) "Verfahren zur Erzeugung einer zylindrischen

Oberflédche, die eine filir das Auftragen von Material
durch thermisches Spritzen geeignete

Oberfldchenstruktur vorbestimmter Geometrie hat,

b) bei dem in eine vorzugsweise auf MalB vorbearbeitete
Substrat-Oberfldche (60) eine geometrisch bestimmte
wendelférmig mit einer bestimmten Rillensteigung
(S) verlaufende Mikro-Rillenstruktur (52) geringer
Tiefe (T) und Breite (B) mittels eines Werkzeugs

eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass

c) das Werkzeug als Folgewerkzeug ausgebildet ist, und

d) die Rillenstruktur 1in die zylindrische Substrat-
Oberflé&che (60) eingearbeitet wird, indem ein
Rillenquerschnitt sukzessive auf ein Endmai

bearbeitet wird,

e) wobei zundchst eine einen Rillengrund und zweil
Rillenflanken aufweisende Basisrille (52B) mit
einer Rillengrund-Breite (B54-2), die geringer 1ist
als die Rillengrund-Breite (B) der fertigen Rille,
in die Substrat-Oberfldche (60) eingearbeitet wird,
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f) und dass anschlieBend die Rille, beispielswelise
zumindest eine Flanke (52-1,52-2) der Basisrille
(52B), zur  Erzeugung eines hinterschnittenen
Rillenquerschnitts, spanlos- oder spanabhebend mit

dem gleichen Werkzeug,

g) welches mehrere um die Rillensteigung (S)
zueinander versetzte Formz&dhne (54-2 bis 54-8)
tragt, in einem Arbeitsgang 1n verschiedenen
Schneid- und/oder Deformationsoperationen

bearbeitet wird."

Der unabhangige Anspruch 1 des in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereichten neuen

Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Erzeugung einer zylindrischen
Oberfldche, die eine fiir das Auftragen von Material
durch thermisches Spritzen geeignete

Oberfldchenstruktur vorbestimmter Geometrie hat,

bei dem 1in eine vorzugsweise auf MalBl vorbearbeitete
Substrat-Oberfldche (60) eine geometrisch bestimmte
wendelférmig mit einer bestimmten Rillensteigung (S)
verlaufende Mikro-Rillenstruktur (52) geringer Tiefe
(T) und Breite (B) mittels eines Werkzeugs eingebracht

wird, dadurch gekennzeichnet, dass

das Werkzeug als Folgewerkzeug ausgebildet ist und die
Rillenstruktur in die zylindrische Substrat-Oberfldche
(60) eingearbeitet wird, 1indem ein Rillenquerschnitt

sukzessive auf ein Endmal3 bearbeitet wird,

wobeli  zundchst eine einen Rillengrund und zwel
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Rillenflanken aufweisende Basisrille (52B) mit einer
Rillengrund-Breite (B54-2), die geringer 1ist als die
Rillengrund-Breite (B) der fertigen Rille, 1in die
Substrat-Oberfldche (60) eingearbeitet wird,

und dass anschlieBBend die Rille, beispielsweise
zumindest eine Flanke (52-1, 52-2) der Basisrille
(52B), zur Erzeugung eines hinterschnittenen
Rillenquerschnitts, spanlos- oder spanabhebend mit dem
gleichen Werkzeug, welches mehrere um die
Rillensteigung (S) zueinander versetzte Formzdhne (54-2
bis 54-8) trdgt, in einem Arbeitsgang in verschiedenen
Schneid- und/oder Deformationsoperationen bearbeitet

wird,

wobeli das Werkzeug einen Trdgerteil (12) aufweist, auf
dem zumindest eine beispielsweise 1im Wesentlichen
quaderférmige Form- und Schneidplatte (34) angebracht
ist, die an einer parallel zu der zu bearbeitenden
zylindrischen Substrat-Oberfldche ausrichtbaren
Selitenkante (38) zumindest drei kammartig
hintereinander 1liegende Z&hne (54-1, 54-2, 54-4) hat,
von denen ein erster Zahn einen Vorbearbeitungs- und
Sicherheitszahn (54-1) mit einem ersten Zahnquerschnitt
und einem ersten UberstandsmaB (V54-1), =zumindest ein
zwelter, benachbarter Zahn einen Nut-
Vorbearbeitungszahn (54-2) mit einem zwelten
Zahnquerschnitt, der héher als der erste Querschnitt
ist, und einem zweiten UberstandsmalB (V54-2), das
gréBer als das erste UberstandsmaB (V54-1) 1ist, wund
mehrere dem zweiten Zahn (54-2) benachbarte Formzdhne
(54-4 bis b54-7) vorgesehen sind, die mit zumindest
einer seitlichen schrdgen Flanke (55) ausgebildet sind,
liber die sich der Zahnkopf zu einer Breite (B)
vergréBert, die gréBer als die Zahnkopfbreite (B54-2,
B54-3) des zuvor im Eingriff befindlichen Zahns (54-2)

ist,
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wobel benachbart zu den als Schwalbenschwanzzdhnen
ausgebildeten Formzdhnen (54-4 bis 54-7) auf der dem
Sicherheitszahn (54-1) abgewandten Seite zusdtzlich ein
Verdrdngungszahn (54-10) ausgebildet ist, der liber eine
vorbestimmte Lidnge (B54-10) ein dem Sicherheitszahn
(54-1) entsprechendes UberstandsmaB (V54-10) hat und
vorzugsweilse in seinem Mittelabschnitt eine

vorzugsweise abgerundete ErhShung (58) hat."

Der unabhédngige Anspruch 1 der Hilfsantrdge 2 bis 4
basiert auf dem Anspruch 1 gemal Hauptantrag und
enthalt, neben zusatzlichen Einschrankungen, das
Merkmal des aufrechterhaltenen Anspruchs 1, wonach das
Werkzeug "mehrere um die Rillensteigung (S) =zueinander
versetzte Formzdhne (54-2 bis 54-8) tragt” (im
Folgenden als Merkmal gl, im Protokoll aber als Merkmal

V7 bezeichnet) .

Entscheidungsgriunde

HAUPTANTRAG

Unzuldssige Erweiterung: Artikel 123(2) EPU

1. Die Kammer stellt fest, dass entgegen der Auffassung
der Einspruchsabteilung, der Anspruch 1 des Patents in
der aufrechterhaltenen Fassung nicht den Erfordernissen
von Artikel 123(2) EPU genigt.

2. Mit ihren Beschwerdebegriindungen widersprachen die
Beschwerdefiithrerinnen (Einsprechenden 1 und 2), unter
anderem, der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung,
dass die Einfithrung des Merkmals gl, wonach das

Werkzeug
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"mehrere um die Rillensteigung (S) zueinander versetzte

Formzdhne (54-2 bis 54-8) tréagt”,

in den Anspruch 1 keine unzuldssige
Zwischenverallgemeinerung im Sinne von Artikel 123(2)
EPU darstelle.

Die Beschwerdefihrerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
widersprachen insbesondere der Einschatzung der
Einspruchsabteilung, dass die Passage auf Seite 15,
dritter Absatz der urspringlichen Beschreibung die
Einfihrung des Merkmals 7 eindeutig und unmittelbar
stiitze. Diesbezliglich fihrten sie aus, dass sich die
Ausgestaltung des im beanspruchten Verfahren zu
verwendenden Werkzeugs aus der spezifischen
Ausfiihrungsform ergebe, die als ganze ab Seite 14,
letzter Absatz Dbis Seite 1o, dritter Absatz in
Kombination mit der Figur 5 prasentiert sei. Es seil
somit bei der Feststellung der tatsachlichen
urspringlichen Offenbarung - entgegen der Auffassung
der Einspruchabteilung - nicht zulédssig, den Inhalt des
dritten Absatzes der Seite 15 isoliert vom Inhalt der
vorherigen bzw. nachfolgenden Absatze =zu betrachten,
die weitere wesentliche und somit nicht fakultative
Merkmale des Werkzeugs offenbaren. Die
Beschwerdefihrerinnen (Einsprechenden 1 und 2) trugen
diesbeziglich vor, dass das Werkzeug gemadR dem oben
genannten spezifischen Ausfihrungsbeispiel nicht
lediglich mehrere wum die Rillensteigung zueinander
versetzte Formzahne trage, sondern zwingend auch einen
den Formzahnen vorgelagerten Sicherheitszahn, gefolgt
von zwel Vorbearbeitungszahnen, sowie einen den
Formzahnen nachgelagerten Sauberungszahn, dieser
nacheinander gefolgt von einem Aufrauzahn, einem

Sauberungszahn, und einem abschlieBenden



-7 - T 0920/20

Verdrangungszahn. Die Beschwerdefilhrerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) wiesen darauf hin, dass in der
Beschreibung flir den Fachmann keinerlei Hinweis darauf
zu finden sei, dass die in diesem spezifischen
Ausfihrungsbeispiel vorhandenen, den Formzahnen vor-
bzw. nachgelagerten weitere Arten von Zahnen (oder
einige davon) weggelassen werden konnen, wie Jjetzt im
Anspruch 1 infolge der Einfihrung des Merkmals gl
beansprucht wird, und dass statt des konkret
beschriebenen auch ein Werkzeug bestehend lediglich aus
einer Mehrzahl wvon in ihrer Form und Funktionalitat

nicht naher Dbestimmten Formzahnen verwendet werden

konne. In diesem Zusammenhang fuhrten die
Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
weiterhin aus, dass im Rahmen desselben

Ausfihrungsbeispiels eine einzige und spezifische
Ausgestaltung fir die Formzdhne zur Einarbeitung des

gemadl dem aufrechterhaltenen Anspruch 1 zwangslaufig

herzustellenden hinterschnittenen Rillenguerschnitts
offenbart sei, und zwar eine Reihe wvon vier als

Schwalbenschwanzzahne ausgebildeten Formzahnen. Auch

diese erfindungswesentliche Lehre sei aber im Anspruch
1 weggelassen worden oder zumindest durch die
Verwendung des allgemeineren Begriffes "Formzdahne"
unzuldssigerweise verallgemeinert. Die
Beschwerdefihrerinnen (Einsprechenden 1 und 2) kamen
somit zum Schluss, dass die Einfiihrung des Merkmals gl
- entgegen der Einschatzung der Einspruchsabteilung -
doch zu einer im Sinne von Artikel 123(2) EPU
unzulassigen Zwischenverallgemeinerung eines

spezifischen Ausfiilhrungsbeispiels fiihre.

Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) traten
der Zulassung dieser Einwande unter Artikel 12(6) bzw.
13(2) VOBK entgegen.
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Hinsichtlich des beanstandeten Weglassens des
Vorhandenseins zusatzlicher Arten von Zahnen in
verschiedenen Formen, behaupteten die
Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen), dass dieser
Einwand erstmals mit den Beschwerdebegriindungen der
Gegenparteien vorgebracht worden sei, und beantragten
somit diesen Einwand als verspatet unter Artikel 12 (6)

VOBK nicht zu beriicksichtigen.

Hinsichtlich der angeblichen Verallgemeinerung des
urspringlich offenbarten spezifischen Begriffes
"Schwalbenschwanzz&hne" vertraten die
Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) die Ansicht,
dass dieser Einwand erstmals im Beschwerdeverfahren in
der miundlichen Verhandlung erhoben worden sei, und
beantragten ihn unter Artikel 13(2) VOBK auben acht zu

lassen.

In der Sache argumentierten die Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen), dass das Merkmal gl dem dritten
Absatz auf Seite 15 der urspringlichen Beschreibung
wortlich zu entnehmen sei. In diesem Absatz sei das
Vorhandensein von mehreren, um die Rillensteigung (S)
zueinander versetzten Formzahnen unabhédngig wvon der
Existenz von anderen Arten vorgelagerter bzw.
nachgelagerter Zahne prasentiert, SO dass eine
Isolierung des Merkmals gl allein gerechtfertigt sei.
Weitere Offenbarungsstellen seien auf Seite 16, erster
Absatz sowie auf Seite 19, ebenfalls erster Absatz
vorhanden. In diesem Zusammenhang argumentierten die
Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen), dass das
Vorhandensein von den Formzahnen vorgelagerten
Vorbearbeitungszdhnen dem beanspruchten Arbeitschritt
der Einarbeitung der Basisrille (vgl. Merkmal f)
implizit zu entnehmen sei. Hinsichtlich der

beanstandeten Verallgemeinerung durch die Verwendung
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des Begriffes "Formzdhne'" statt '"Schwalbenschwanzzidhne"
verwiesen die Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) wieder auf den dritter Absatz der
Seite 15, welcher laute "..Formzdhne, die im Folgenden
als Schwalbenschwanzzdhne 54-4 bis 54-7 bezeichnet
werden". Nach Auffassung der Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) ergebe sich eindeutig und
unmittelbar daraus, das die Begriffe "Formzdhne" und
"Schwalbenschwanzzdhne'" 1im technischen Kontext des
angefochtenen Patents als Synonyme anzusehen seien,
sodass keine unzulassige Verallgemeinerung zUu

beanstanden sei.

Zulassungsfrage

Hinsichtlich der erhobenen Zulassungsfrage kann die
Kammer der Argumentation der Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) aus folgenden Grinden nicht

zustimmen:

Wie von den Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechenden 1 und
2) zutreffend ausgefiithrt wurde, wurde das Weglassen der
Anordnung und der spezifischen Ausgestaltung der
verschiedenen Zéhne in Anspruch 1 bereits im
Einspruchsverfahren beanstandet (vgl.

Einspruchsbegrindung der Einsprechenden 2, Punkt 1.1).

Die geltend gemachte Verallgemeinerung der spezifischen
Schwalbenschwanzzahnform zu Dblolen Formzadhnen wurde
auch in der angegriffenen Entscheidung abgehandelt
(vgl. Punkte 3. bis 3.2). Dieser Teil der Angrifflinie,
der von der Beschwerdefiihrerin (Einsprechenden 1) in
ihrer Beschwerdebegriindung unter Punkt 3.5, zwar sehr
kurz, aber doch ausreichend deutlich, aufgegriffen
wurde ("wobeil fiir die Formzdhne noch nicht einmal eine

spezielle Form definiert 1ist" ... "stattdessen véllig
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anders ausgebildete Formzdhne verwendet werden
kénnen'"), ist somit gemaB Artikel 12(2) VOBK von Anfang

an Teil des Beschwerdeverfahrens gewesen.

Hinsichtlich des anderen Teils der Angriffslinie,
namlich der beanstandeten unzulédssigen
Verallgemeinerung durch das alleinige Herausgreifen der
"Formzdhne" und Weglassen aller weiteren Zahne im
Anspruch 1, hatte die Einspruchsabteilung zwar keine
Entscheidung getroffen, so dass Artikel 12(2) VOBK
nicht direkt eingreift. Es liegt jedoch auch insoweit
keine zulassungsbediirftige Anderung des Vorbringens
vor, da die Beschwerdefihrerin (Einsprechende 1) zeigen
konnte, dass dieser Teil der Angrifflinie aus Punkt
3.5 ihrer Beschwerdebegriindung bereits im
Einspruchsverfahren gemal Artikel 12 (4) VOBK "in
zulassiger Weise vorgebracht" worden war und zwar von
der Einsprechenden 2 in deren Einspruchsschrift (siehe
oben) . Die Kammer kann Artikel 12 (4) VOBK keine
Einschrankung dahin entnehmen, dass sich jede Partei in
der Beschwerde nur auf diejenigen Gegenstande des
Vorverfahrens beziehen dirfte, die sie selbst dort in

zulassiger Weise eingefiihrt hat. Daher erscheint es

legitim, sich als Beschwerdefihrerin auch auf
Angriffslinien zZu beziehen, die von anderen
Einsprechenden ins Einspruchsverfahren eingefihrt

worden waren.

Prifung der Einwdnde in der Sache

Die Ausfiihrungen und die Schlussfolgerung der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) hinsichtlich der Einfihrung des
Merkmals gl in den Anspruch 1 koénnen die Kammer aus

folgenden Griinden nicht iberzeugen:
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Die Kammer schlieRt sich der Argumentation der
Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 1) an, dass -
entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) - der dritte Absatz auf Seite 15

der urspriinglichen Beschreibung nicht isoliert wvon den

vorherigen bzw. von den nachfolgenden Absatzen zu lesen
sei. Dem Wortlaut dieses Absatzes "Jeweils um die
Steigung S der herzustellenden Rille 52 versetzt folgen

sogenannte Formz&hne, die im Folgenden als

,Schwalbenschwanzzdhne 54-4 bis 54-7 bezeichnet"
entnimmt der Fachmann ohne weiteres, dass die hier
beschriebenen Formzédhne dem 1im vorherigen zweiten
Absatz definierten Vorbereitungszahn auf dem Werkzeug
nachgelagert sind und nicht nur mit diesem, sondern
auch mit den 1im weiteren beschriebenen Zahnen in
funktionalem Zusammenhang stehen. So besteht fir den
Fachmann keinerlei Zweifel, dass es sich bei den im
vierten Absatz beschriebenen , Schwalbenschwanzzidhnen 54
bis 57" um die im dritten Absatz definierten "Formz&dhne
54-4 bis 54-7" handelt, welchen wiederum weitere
Zahnarten mit unterschiedlichen Funktionalitéaten
nachgelagert sind, namlich ein sogenannter "Aufrauzahn
54-8", ein sogenannter "Sduberungszahn 54-9" und ein
abschlieBender "Verdrdngungszahn 54-10" (vgl.
diesbeziiglich die ersten drei Absatze auf Seite 16).
Obwohl den Beschwerdefihrerinnen (Patentinhaberinnen)
zuzustimmen ist, dass der Bearbeitungsschritt gemah
Merkmal f des Anspruchs 1 das Vorhandensein eines
Vorbereitungszahns impliziert, ist den relevanten
Passagen der Beschreibung kein Werkzeug eindeutig und
unmittelbar zu entnehmen, welches - wie im Anspruch 1
angegeben - lediglich einen Vorbereitungszahn und eine
nachfolgende Reihe von in ihrer Form und Funktionalitat
undefinierten Formzahnen aufweist. Darliber hinaus
findet die Kammer in keiner der =zitierten Passagen der

Beschreibung einen eindeutigen Hinweis darauf, dass man
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bei der Ausbildung eines im Verfahren gemd@B Anspruch 1
zu verwendenden Werkzeug auf den "Aufrauzahn", den
"Sduberungszahn'" sowie den "Verdrangungszahn" auch

verzichten kann. Eine solche Offenbarungsstelle fir

diese Moglichkeit wurde auch von den
Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) nicht
angegeben.

Auch hinsichtlich der beanstandeten Verallgemeinerung
durch die Verwendung im Anspruch 1 des Begriffes
"Formzdhne" statt "Schwalbenschwanzzdhne" schlielt sich
die Kammer aus folgenden Grinden den Ausfihrungen der

Beschwerdefithrerinnen (Einsprechenden 1 und 2) an:

Das Verfahren gemadR Anspruch 1 sieht die Erzeugung

eines hinterschnittenen Rillenquerschnitts vor. Der im

Anspruch 1 verwendete allgemeine Begriff '"Formzdhne"
deckt verschiedene mbégliche geometrische
Ausgestaltungen der Formzahne, die zur Erzeugung eines
hinterschnittenen Rillenquerschnitts geeignet waren,
z.B. L-formige oder umgekehrt T-fOrmige Formzahne. Wie
dberzeugend von den Beschwerdefiithrerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) ausgefihrt wurde, offenbart
allerdings die Beschreibung im Rahmen des relevanten

Ausfihrungsbeispiels der Figur 5 nur eine einzige und

spezifische Ausgestaltung der Formzahne zur Herstellung

des hinterschnittenen Rillenquerschnitts, und zwar vier

als Schwalbenschwanzzahne ausgebildete Formzdhne. Die

Verwendung im Anspruch 1 des breiteren Begriffes
"Formz&dhne" fihrt daher zu einer Verallgemeinerung der
einzigen offenbarten konstruktiven Ld&sung, namlich
Schwalbenschwanzzahnen, die - entgegen der
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, vom
urspringlichen Anmeldungsinhalt nicht gestitzt ist. In
diesem Zusammenhang merkt die Kammer an, dass die

angefochtene Entscheidung (siehe Punkt 3.2) 1lediglich
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behauptet, dass bei der Einfiihrung des Merkmals gl
keine unzuldssige Verallgemeinerung vorlag, ohne diese

Schlussfolgerung im Detail zu begriinden.

Aus den oben ausgefihrten Grinden ist die Kammer davon
uberzeugt, dass die Einfihrung des Merkmals gl in den
Anspruch 1 zu einer unzuladssigen Verallgemeinerung im

Sinne von Artikel 123 (2) EPU fiihrt.

HILFSANTRAG 1

Der Hilfsantrag 1 wurde von den Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) wahrend der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer und somit nach Zustellung der Ladung zur
mindlichen Verhandlung eingereicht. TIhre Zulassung in

das Beschwerdeverfahren unterliegt daher Artikel 13(2)

der VOBK. Nach Angabe der Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) basiere der Anspruch 1 dieses
neuen Hilfsantrags 1 auf den erteilten

Vorrichtungsansprichen 10, 13 und 14.

Zulassungsfrage

Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen)
rechtfertigten die Einreichung des neuen Hilfsantrags 1
zu diesem spateren Zeitpunkt mit der Begrindung, dass
die Kammer ihre vorlaufige Auffassung hinsichtlich der
Konformitat des Merkmals gl mit den Erfordernissen von
Artikel 123(2) EPU wadhrend der mundlichen Verhandlung
Uberraschenderweise geandert habe, was als
auBergewdhnlicher Umstand im Sinne von Artikel 13(1)
VOBK anzusehen sei. Es wurde =zusatzlich vorgebracht,
dass im Hinblick auf die Tatsache, dass der
unabhdngige Anspruch 1 der mit der Erwiderung auf die
Beschwerden eingereichten Hilfsantréage 1 bis 4

denselben Mangel wie der Anspruch 1 des Hauptantrags
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betreffend die Einfihrung des Merkmals gl enthalten,
die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) sonst
keine andere Moglichkeit gehabt hédtten, das Patent zu
verteidigen. Die Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechenden
1 und 2) beantragten hingegen, den neuen Hilfsantrag 1
als verspatet unter Artikel 13(2) VOBK nicht

zuzulassen.

Bei der Einreichung des neuen Hilfsantrags 1 handelt es
sich unstrittig um eine Anderung des
Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) nach der Zustellung der Ladung zur
mindlichen Verhandlung, die geméaR Artikel 13(2) VOBK
grundsatzlich unberiicksichtig bleibt, es sei denn, der
betroffene Beteiligten stichhaltige Grinde dafir

aufzeigt, dass aubBergewdhnliche Umstédnde vorliegen.

Gemal konsolidierter Rechsprechung der
Beschwerdekammer, die auch von den
Beschwerdefiithrerinnen (Einsprechenden 1 und 2) unter
Bezugnahme auf die Entscheidung T752/16 erwdhnt wurde,
ist es im Hinblick auf Artikel 13(2) VOBK unerheblich,
ob sich die in der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK
geduBerte vorlaufige Auffassung der Kammer im Lauf des
Beschwerdeverfahrens andert, zum einen weil die
Parteien Vortrag der Gegenseite nicht erst dann
beachten sollen, wenn dieser durch eine gleichlaufende
Meinung der Kammer bestatigt wird und jeder Beteiligte
mit einer fir sich wunginstigen vorlaufigen Meinung
jederzeit 1in dem Verfahren vor den Beschwerdekammern

bis zur Verkindung der endgtltigen Entscheidung

prinzipiell rechnen muss. Zum anderen ergeht die
Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK regelmaBig zusammen
mit der Ladung und damit zu dem Zeitpunkt, ab dem neuer
Vortrag ohnehin meist nicht mehr bericksichtigt wird;

sie stellt daher gerade keine Einladung zu neuem
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Vortrag dar und kann daher auch im Falle der Anderung
der enthaltenen Meinung der Kammer keinen Anlass zu

solchem geben.

Zu bericksichtigen ist dabei, dass die Einwande unter
Artikel 123(2) EPU betreffend die Einfihrung des
Merkmals gl in den Anspruch 1 gemal Hauptantrag, der
nun mit dem geanderten neuen Hilfsantrag 1 behoben
werden sollte, bereits mit der Beschwerdebegrindungen
der Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
erhoben und substantiiert wurden (vgl. Punkt 3.5
oben). Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen)
hadtten daher bereits mit ihrer Beschwerdeerwiderung auf
diesen Einwand der Beschwerdefihrerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) reagieren und gegebenenfalls
geanderte Anspriiche einreichen konnen, die diesen
Beanstandungen Rechnung tragen. Mit anderen Worten kann
eine Patentinhaberin nicht so lange Anderungen in den
Ansprichen als Reaktion auf die vorgebrachten Einwande
eines Einsprechenden zurlckhalten bis sie den Eindruck
gewinnt oder, wie in diesem Fall, erfahrt, dass die
Kammer aufgrund der Ausfiihrungen der Parteien in der
mundlichen Verhandlung nun beabsichtigt, wvon einer
vorherigen und fir die Patentinhaberin giinstigen

vorlaufigen Auffassung abzuweichen.

Eine Anderung der geduBerten vorlaufigen Auffassung
der Kammer im Lauf des Beschwerdeverfahrens stellt
somit - entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) keinen
aulBergewdhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13(2)
VOBK dar.

Darliber hinaus sind nach Auffassung der Kammer auch die
Kriterien wvon Artikel 13(1) VOBK, die bei der

Anwendung von Artikel 13(2) VOBK wiederum herangezogen
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werden koénnen (siehe z.B. T 989/15, Grunde 16.2), hier
nicht erftillt. Diesbezltglich stimmt die Kammer den
Beanstandungen der Beschwerdefiithrerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) zu, dass die vorgeschlagene
Kombination wvon erteilten Ansprichen, auf welcher der
neue Anspruch 1 basieren sollte, zu einem v6llig neuen
und komplexen Sachverhalt fihrt, bei welchem '"prima
facie” aulerst fraglich bleibt, ob durch die
vorgeschlagenen Anderungen die von der
Beschwerdefiithrerinnen (Einsprechenden 1 und 2) und der
Kammer aufgeworfenen Fragen ausgerdaumt werden konnten,

zugleich aber absehbar ist, dass Anlass zu einer ganzen

Reihe von neuen Einwanden gegeben wird. Im vorliegenden

Fall ware - wie auch zutreffend von der
Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
ausgefiihrt wurde - eingehend zu prifen, inwieweit die

Einfihrung von Merkmalen aus den Vorrichtungsanspriiche

10, 13 und 14 in den Verfahrensanspruch 1 zu weiteren
Problemen im Hinblick auf Artikel 123(2) und 84 EPU

fihrt. AbschlieBend teilt die Kammer die Auffassung der
Beschwerdefilthrerinnen (Einsprechenden 1 und 2), dass
die umfangreiche Diskussion, die zur Klarung der oben
genannten Fragen erforderlich ware, der
Verfahrensokonomie abtraglich sein wiirde und daher zu
einem so spaten Verfahrensstadium schwer zumutbar
erscheint, zumal die Beschwerdefiihrerinnen und die
Kammer gezwungen waren, alle denkbaren Einwande ad hoc
zu entwickeln und zu prifen, was die Gefahr birgt, dass

Wichtiges gegebenenfalls ibersehen wird.

Aus den oben angegeben Grinden wurde der neuen
Hilfsantrag 1 nicht in das Beschwerdeverfahren
zugelassen (Artikel 13(1) und (2) VOBK).
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HILFSANTRAGE 2 bis 4

Die Kammer stellt fest, dass der unabhadngige Anspruch 1
von Jjedem der Hilfsantrdge 2 Dbis 4 denselben Mangel
unter Artikel 123 (2) EPU wie Anspruch 1 gemah
Hauptantrag enthalt. Diese Feststellung wurde von den
Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) nicht
bestritten. Diese Hilfsantrdge sind somit aus denselben
Grinden, die hinsichtlich des Hautantrags angegeben

wurden, nicht gewadhrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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