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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) legte form- und
fristgerecht Beschwerde gegen die auf den

8. Dezember 2021 datierte Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der der Einspruch gegen
das européadische Patent Nr. 2 776 174 zurlckgewiesen

wurde.

Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im vollen
Umfang und stiitzte sich auf samtliche Einspruchsgriinde
nach Artikel 100 a), 100 b) und 100 c) EPU.

Mit Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK vom

1. Juni 2023 teilte die Kammer den Beteiligten ihre
vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit,
derzufolge die angefochtene Entscheidung
voraussichtlich aufzuheben und das Patent in geanderter
Fassung auf Basis des Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten

ware.

Mit Schriftsatz datiert auf den 18. August 2023 nahm
die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) zu der
Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK Stellung und legte

Fragen zur Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer vor.

Am 13. September 2023 fand die mindliche Verhandlung
vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten
des Verlaufs der miindlichen Verhandlung wird auf das

Protokoll verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der

mindlichen Verhandlung verkilindet.
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Beschwerdefiithrerin beantragte zuletzt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
den Widerruf des europaischen Patents

Nr. 2 776 174.

Beschwerdegegnerin beantragte zuletzt

die Zurickweisung der Beschwerde, d.h. die
Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung
(Hauptantrag)

sowie hilfsweise die Vorlage von Rechtsfragen an
die GrobBe Beschwerdekammer,

sowie hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung,

die Aufrechterhaltung des Patents in geadndertem
Umfang auf Grundlage der Hilfsantrédge 1 bis 5,
wobeil die Hilfsantrdge 1 bis 4 im
Einspruchsverfahren und Hilfsantrag 5 erstmalig im

Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden.

In dieser Entscheidung wird auf das folgende Dokument

Bezug genommen:

Dl1: US 2011/0118098 ALl.

Der unabhé&ngige Anspruch 1 gemdaB Hauptantrag (erteilte

Fassung) lautet:

"Verfahren zur Betdtigung eines Ventils filir flie3fdhige

Medien, insbesondere eines Leimventils mit

elektromagnetisch betdtigbarem Verschlussorgan -

VentilstdéBel (17)-

mit einem in Schliefstellung an einem Ventilsitz (22)

anliegenden Verschlussstiick (20),
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dadurch gekennzeichnet, dass

die Dauer der Offnungsstellung des Ventils - vom
Ventilsitz (22) abgehobene Stellung des VentilstdBels
(17) bzw. des Verschlussstiicks (22) - in Abhdngigkeit
von der - verdnderbaren - Viskositdt des Mediums,
insbesondere des Leims gesteuert, ndmlich verdndert
wird, derart, dass unabhdngig von der Viskositdt des
Mediums aufgrund unterschiedlicher Offnungsdauer im
Wesentlichen gleich grofBle Portionen des Mediums wdhrend

der Offnungsdauer abgegeben werden, und dass

die Offnungsdauer des Ventils nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer und dadurch bedingter Abkiihlung des
Ventils und des Mediums gesteuert wird, derart, dass
nach einer Stillstandsphase widhrend einer begrenzten
Betriebsdauer nach Wiederanfahren eine ldngere
Offnungsdauer des Ventils als eine standardmdBige

Of fnungsdauer eingestellt wird mit zunehmender
Verringerung der Offnungsdauer bel fortgesetztem
Betrieb bis zum Erreichen der standardmdBigen

Of fnungsdauer."

Der unabhédngige Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 1 ersetzt

in Anspruch 1 gemdB Hauptantrag das Merkmal:

"die Offnungsdauer des Ventils nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer und dadurch bedingter Abkiihlung
des Ventils und des Mediums gesteuert wird, derart,
dass nach einer Stillstandsphase wdhrend einer
begrenzten Betriebsdauer nach Wiederanfahren eine
ldngere Offnungsdauer des Ventils als eine
standardmidBige Offnungsdauer eingestellt wird mit
zunehmender Verringerung der Offnungsdauer bel
fortgesetztem Betrieb bis zum Erreichen der

standardmdBigen Offnungsdauer"
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durch das Merkmal (Anderungen gekennzeichnet durch die
Kammer) :
"die Offnungsdauer des Ventils nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer und dadurch bedingter Abkiihlung
des Ventils und des Mediums gesteuert wird, derart,
dass nach einer Stillstandsphase wdhrend einer
begrenzten Betriebsdauer nach Wiederanfahren eine
ldngere Offnungsdauer des Ventils als eine
standardmidBige Offnungsdauer eingestellt wird, und
dass die mit—sunehmender VYerringerungder
Of fnungsdauer bei fortgesetztem Betrieb entlang

einer in der Steuerung hinterlegten, empirisch

ermittelten Rickfihrungslinie bis zum Erreichen der

standardmidBigen Offnungsdauer zunehmend verringert

wird."

Im Hinblick auf die Entscheidung der Kammer bedarf es

keiner Wiedergabe der Hilfsantrdage 2 bis 5.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

Ausreichende Offenbarung der Erfindung (Artikel 100 b)
und 83 EPU)

Die Beschwerdefiilhrerin verwies in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer hinsichtlich ihres Einwands
zur unzureichenden Offenbarung bzw. Ausfihrbarkeit der

Erfindung allein auf ihr schriftsadtzliches Vorbringen
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(vgl. Niederschrift der mindlichen Verhandlung, Seite
2, Absatz 2). Da sie im Ergebnis die von der Kammer in
der Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK dargelegte
vorlaufige Meinung weder weiter kommentierte noch
bestritt, sieht die Kammer - nachdem sie erneut alle
relevanten Aspekte in Bezug auf diese Fragen
beriicksichtigt hat - keinen Grund, von ihren in der
Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK dargelegten
vorldufigen Uberzeugung abzuweichen und bestatigt

diese, wie im folgenden naher dargestellt.

Die Beschwerdefiihrerin wendete sich gegen die
Feststellung der Einspruchsabteilung in Punkt 2 der
Entscheidungsgriinde, dass die Erfindung ausreichend
offenbart ist und der Einspruchsgrund gemal Artikel
100 b) EPU der Aufrechterhaltung des Patents nicht
entgegensteht.

Thren Einwand begriindete die Beschwerdefilthrerin damit,
dass die Einspruchsabteilung in fehlerhafter Weise
davon ausginge, dass Anspruch 1 nicht so auszulegen
sei, dass die Viskositat direkt als Parameter
eingesetzt sei. Aus den Ausdricken "in Abhdngigkeit
von" von und "nach MaBgabe" in Anspruch 1 ergebe sich
eindeutig, dass sowohl die Stillstandsdauer als auch
die Viskositat direkte Parameter zur Steuerung der

Of fnungsdauer des Ventils seien. Dies stehe zudem im
Einklang mit den Formulierungen der urspringlich
eingereichten Anspriiche 8 und 9. Flir eine Steuerung der
Of fnungsdauer in Abhidngigkeit von beiden Parametern sei
kein Beispiel in der Beschreibung offenbart, so dass
deshalb die Vorraussetzungen des Artikels 83 EPU nicht
erfillt seien (vgl. Beschwerdebegriindung, Punkt 2.).

Die Kammer folgt dieser Argumentation nicht.
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Wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, ist der
Wortlaut des Anspruchs 1 gemaBl Hauptantrag so zu
verstehen, dass eine Offnungsdauer des Ventils
gesteuert verandert wird, namlich nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer des Ventils, um einer sich durch
extrinsische Faktoren veradnderten Viskositat des
Mediums Rechnung zu tragen. Dabei wird ein Zusammenhang
zwischen einer Veranderung der Viskositédt des Mediums
und einer Stillstandsdauer des Ventils und einer damit
verbundenen Abkihlung des Ventils und des Mediums

unterstellt.

Unabhédngig davon, dass die urspringlichen Anspriiche 8
und 9 keinen Einfluss auf die Frage des Verstandnisses
des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag haben koénnen, ist die
Kammer der Auffassung, dass sich aus diesen kein
anderes Verstandnis des Anspruchs 1 ergeben wiirde, denn
auch diese Anspriiche sind derart zu verstehen, dass
eine Offnungsdauer des Ventils nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer des Ventils gesteuert verandert wird,
um einer Veranderung der Viskositat des Mediums durch

Abkihlung Rechnung zu tragen.

Damit ist auch der von der Beschwerdefilhrerin
unterstellte Unterschied zwischen dem Gegenstand des
Anspruchs 1 und den Beispielen der Beschreibung nicht

vorhanden.

Der Beschwerdefiihrerin gelingt es folglich im Ergebnis
nicht, eine Unrichtigkeit der Feststellung der
Einspruchsabteilung, dass der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU der Aufrechterhaltung nicht

entgegensteht, Uberzeugend darzulegen.
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Anderungen in Anspruch 1 gemdB Hauptantrag (Artikel
100 c¢) und 123 (2) EPU)

Die Beschwerdefihrerin verwies in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer ebenfalls hinsichtlich ihres
Einwands zu angeblich unzuldssigen Anderungen in
Anspruch 1 gemal Hauptanspruch allein auf ihr
schriftsatzliches Vorbringen (vgl. Niederschrift der
mindlichen Verhandlung, Seite 2, Absatz 2). Da sie im
Ergebnis die von der Kammer in der Mitteilung gemal
Artikel 15 (1) VOBK dargelegte vorlaufige Meinung weder
weilter kommentierte noch bestritt, sieht die Kammer -
nachdem sie erneut alle relevanten Aspekte in Bezug auf
diese Fragen berilicksichtigt hat - keinen Grund, von
ihrer in der Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK
dargelegten vorliaufigen Uberzeugung abzuweichen und

bestatigt diese, wie im folgenden naher dargestellt.

Die Beschwerdefiihrerin wendete sich gegen die
Feststellung der Einspruchsabteilung in Punkt 3 der
Entscheidungsgriinde, dass das Verfahren des Anspruchs 1
unmittelbar und eindeutig aus der urspringlichen

Anmeldung abzuleiten ist.

Zur Begrindung ihres Einwands trug die
Beschwerdefiithrerin vor, dass der urspringliche
Anspruch 9 keine Basis fiir die vorgenommen Anderungen

in Anspruch 1 bilden kann.

Die Kammer teilt jedoch nicht die Darstellung der
Beschwerdefiithrerin, dass der urspringliche Anspruch 9
verlange, dass je langer die Stillstandsphase auch die
Of fnungsdauer langer sei (vgl. Beschwerdebegriindung,
Punkt 3., Absatz 2). Der Wortlaut des urspringlichen

Anspruchs 9 spricht eindeutig davon, dass
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"bei lédngerer Stillstandsphase wdhrend einer
begrenzten Betriebsdauer nach Wiederanfahren der
Einrichtung eine ldngere Offnungsdauer des Ventils
eingestellt wird."
Die Einspruchsabteilung stellte somit zutreffend fest,
dass der Begriff "ldngere Stillstandsphase" mangels
eines Bezugspunkt hinsichtlich des Begriffs "ldngere"
nicht einschrankend verstanden und letzterer Begriff

folglich auch weggelassen werden kann.

Im tUbrigen sah die Einspruchsabteilung erganzend in
Seite 7, Zeile 31 bis 34, der urspringlichen Unterlagen
eine Basis fiur die Anderungen in Anspruch 1 gemaB
Hauptantrag sah. Die Beschwerdefilhrerin wendete sich
wahrend der Beschwerde zu keinem Zeitpunkt gegen diese
Feststellung (vgl. Entscheidungsgriinde, Seite 7,
Absatze 5 bis 7).

Eine Unrichtigkeit der Feststellung der
Einspruchsabteilung, dass der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 c) EPU der Aufrechterhaltung nicht
entgegensteht, ist folglich nicht erkennbar.

Neuheit (Artikel 100 a) und 54 EPU) gegeniiber der Lehre

des Dokuments D1

Die Beschwerdefilhrerin wendete sich im weiteren gegen
die Feststellung der Einspruchsabteilung in Punkt 4.1
der Entscheidungsgriinde, dass der Gegenstand von
Anspruch 1 gemaB Hauptantrag neu gegenuber der Lehre

des Dokuments D1 ist.

Die Einspruchsabteilung begriindete ihre Entscheidung
damit, dass das Merkmal
"die Offnungsdauer des Ventils nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer und dadurch bedingter Abkiihlung
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des Ventils und des Mediums gesteuert wird, derart,
dass nach einer Stillstandsphase wdhrend einer
begrenzten Betriebsdauer nach Wiederanfahren eine
ldngere Offnungsdauer des Ventils als eine
standardmidBige Offnungsdauer eingestellt wird mit
zunehmender Verringerung der Offnungsdauer beil
fortgesetztem Betrieb bis zum Erreichen der
standardmidBigen Offnungsdauer"
in Dokument D1 nicht offenbart sei, weil nach dem
Wortlaut des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag die Dauer
einer Stillstandsphase eindeutig als Eingangsparameter
zur Einstellung der Offnungsdauer anzusehen sei und die
Stillstandsdauer in Dokument D1 nicht als
Eingangsparameter erwahnt werde (vgl.

Entscheidungsgriinde, Seite 9, Absatze 1 bis 5).

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die
Stillstandsdauer einen direkten Steuerparameter zur
Steuerung der Offnungsdauer des Ventils darstelle (vgl.
Beschwerdeerwiderung, Seiten 5 und 6, iUbergreifender
Absatz) . Das Patent beschreibe eindeutig, und zwar
sowohl im Anspruch als auch in der Beschreibung, dass
nicht nur eine rein indirekte Korrelation vorliegen
muss, sondern die MaBRgeblichkeit der Stillstandsdauer
im Sinne einer maBgeblichen und damit direkte,
maBgebenden Steuergrobe (vgl. Schriftsatz vom

18. August 2023, Seite 6, Absatz 4). Anspruch 1 mache
zudem klar, dass erst nach einem Wiederanfahren ein
festgelegter Verlauf fir die Offnungsdauer eingestellt
und gefahren werde, bis zum Erreichen der
standardgemiBen Offnungsdauer (vgl. Schriftsatz vom
18. August 2023, Seite 10, Absatz 5)

Die Kammer ist von davon nicht iberzeugt.
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Der Wortlaut des strittigen Anspruchsmerkmals ist klar
und eindeutig. Es gibt sowohl an, unter
Beriicksichtigung welcher GréRe die Offnungsdauer des
Ventils gesteuert wird, namlich "nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer", als auch das durch die Steuerung zu
erreichende Ergebnis, nadmlich dass die Offnungsdauer
derart gesteuert ist, dass "nach Wiederanfahren eine
ldngere Offnungsdauer des Ventils als eine
standardmidBige Offnungsdauer eingestellt wird mit
zunehmender Verringerung der Offnungsdauer beil
fortgesetztem Betrieb bis zum Erreichen der
standardmidBigen Offnungsdauer". Zudem setzt der
Anspruch einen notwendigen und eindeutigen Zusammenhang
zwischen Stillstandsdauer und der "dadurch bedingter

Abkiihlung des Ventils und des Mediums" voraus.

Dieses Verstédndnis steht auch nicht im Widerspruch zu
der Darstellung der Beschreibung. Vielmehr gibt die
Formulierung in Anspruch 1 gemaBR Hauptantrag eine
Losung vor, die zwar allgemein formuliert ist, unter
die aber dennoch die konkreten Ausfihrungsformen der

Beschreibung fallen.

Durch diesen flir die Fachperson eindeutigen und klaren
Anspruchwortlaut ist eine Auslegung des Merkmals nicht
geboten, so dass Uberlegungen vor dem Hintergrund der
Beschreibung nicht relevant sind, denn die Bedeutung
und Reichweite des streitigen Merkmals ergibt aus sich
selbst heraus (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (RdB), 10. Auflage 2020, III.A.6.3.1,
insbesondere in Bezug auf die T 197/10, Grinde 2.3).

Die Kammer teilt zudem die Darstellung der
Beschwerdefiithrerin, dass die Formulierung "nach MaBgabe
einer Stillstandsdauer" in ihrer weitesten Bedeutung,

im Sinne von "entsprechend einer Stillstandsdauer"
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verstanden werden muss. Eine Einschrankung dieser
Bedeutung ist aus dem Anspruchswortlaut nicht erkennbar
und diese steht auch nicht im Widerspruch zur
Beschreibung, selbst wenn dort im Ausfiihrungsbeispiel
die Stillstanddauer als direkte Steuergrohle genannt
sein mag. Daher versteht die Fachperson das Merkmal so,
dass eine Stillstandsdauer bei der Steuerung der
Offnungsdauer zu beriicksichtigen ist, unabh&dngig davon,
oder dies durch direkte Beriicksichtung der
Stillstandsdauer erfolgt oder mittelbar durch

abgeleitete oder korrelierte Groben.

DemgemaB ist das Merkmal auch so zu verstehen, dass
eine Steuerung der Offnungsdauer unter indirekter
Beriicksichtigung der Stillstandsdauer, bspw. lber die
in dem Anspruch explizit erwadhnte mit der
Stillstandsdauer korrelierten Abkiithlung des Ventils und
des Mediums erfolgt.

Damit kommt es auf die weiter in den
Entscheidungsgriinden und von der Beschwerdegegnerin
diskutierte Frage, ob der Offenbarung des Dokuments D1
eine Stillstandsdauer des Ventils als SteuergroRe der

Of fnungsdauer zu entnehmen ist, nicht an.

Die Beschwerdegegnerin wendete weiter ein, dass selbst
eine indirekte Beriicksichtigung der Stillstandsdauer

durch die Lehre des Dokuments D1 nicht offenbart sei.

Sie trug dazu vor, dass es in der Lehre des

Dokuments D1 an einer "standardgemdBen Offnungsdauer"
fehle. Weiter sei in Dokument D1 nicht offenbart, nach
einem Wiederanfahren gezielt zunadchst eine langere
Offnungsdauer als eine standardmidBige Offnungsdauer
einzustellen mit zunehmender Verringerung mit

zunehmenden Betrieb bis zum Erreichen der
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standardmdfigen Offnungsdauer. Auch sei nicht
offenbart, die genannten MaBnahmen wahrend einer
begrenzten Betriebsdauer, also einer vorbestimmten
Betriebsdauer, vorzunehmen (vgl. Beschwerdeerwiderung,
Seite 8, letzter Teilabsatz, bis Seite 9, letzter
Absatz und Schriftsatz vom 18. August 2023, Seite 11,
Absatz 3).

Auch diese Argumente Uberzeugen die Kammer nicht.

Samtliche von der Beschwerdegegnerin erwahnten Elemente
des Merkmals betreffen einen Merkmalsabschnitt, der
eine funktionale Konkretisierung der Steuerung der
Offnungsdauer des Ventils nach MaRgabe einer
Stillstandsdauer und dadurch bedingter Abkihlung des
Ventils und des Mediums angibt. Die funktionale
Konkretisierung des Merkmalsabschnittes erfolgt tber
die Formulierung eines zu erreichenden technischen
Ergebnisses ("die Offnungsdauer [wird derart]
gesteuert, dass [...]". Der von der Beschwerdegegnerin
im Ubrigen unterstellte festgelegte Verlauf der
Offnungsdauer nach Wiederanfahren ergibt sich aus dem
Anspruchswortlaut nicht, sondern dieser stellt eine
breiter zu verstehende Formulierung dar. Dieser
Merkmalsabschnitt ist bereits dann der Lehre eines
Dokuments zu entnehmen, wenn eine Steuerung der
Offnungsdauer nach MaBgabe der Stillstandsdauer des
Ventils derart erfolgt, dass das gleiche technische

Ergebnis erreicht wird.

Dies trifft, von der Beschwerdegegnerin letztlich
unbestritten, auf die Offenbarung der Absatze [0012]
bis [0016] und des Absatzes [0069] des Dokuments D1 zu.

Die Kammer versteht dabei eine "standardgemédBe

Of fnungsdauer", die im Anspruch nicht weiter definiert



.17

.18

- 13 - T 0319/22

ist, als diejenige Offnungsdauer des Ventils, die
wahrend eines standardgemédfen, stabilen Betriebs des

Ventils eingestellt ist.

Auch das Dokument D1 beschreibt in Absatz [0069] eine,
dem strittigen Merkmal entsprechende Anderung der
Offnungsdauer zum Erreichen einer konstanten Leimmenge.
Denn es wird beschrieben, dass ein abgekiihltes Medium
eine langere Offnungsdauer als ein im folgenden Betrieb
erwarmtes Medium verlangt, um die GrdoBe des
Leimtropfens konstant zu halten. Entsprechend wird auch
gemal der Lehre des Dokuments D1 notwendigerweise bei
einem Wiederanfahren des Betriebs des Ventils nach
einer Stillstandsdauer, in der das Medium entsprechend
der Lange der Stillstandsdauer abkiihlte, zunadchst eine
vergleichsweise lidngere Offnungsdauer des Ventils
eingestellt sein. Das Ventil und das Medium erwarmen
sich gemal der Lehre aus Dokument D1 mit zunehmender
Betriebsdauer. Die gemd&R Dokument D1 vorgesehene
Steuerung reduziert die Offnungsdauer entsprechend der
Erwarmung des Mediums aufgrund der gewiinschten
konstanten Leimmenge sukzessive, bis ein stabiler
Betriebszustand, d.h. ein thermisches Gleichgewicht
erreicht ist. In diesem thermischen Gleichgewicht wird

die Offnungsdauer im Wesentlichen unverdndert bleiben.

Der Begriff "begrenzte Betriebsdauer", der ebenfalls
nicht in den Anspriichen definiert und zudem in der
Beschreibung nicht erwdhnt ist, ist dabei weit zu
verstehen, d.h. nicht nur im Sinne einer vorbestimmten
Betriebszeit, wie von der Beschwerdegegnerin
vorgetragen, sondern im Sinne, dass die sukzessive
Reduktion der Offnungsdauer bei Wiederaufnahme des
Betriebs zu einem (nicht notwendigerweise von

vorneherein festgelegten) Zeitpunkt beendet wird.
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Dieser Zeitpunkt ist nach Verstandnis der Kammer mit

dem Erreichen eines stabilen Betriebszustands erreicht.

Die Kammer kommt daher zu der Uberzeugung, dass die
Feststellung der Einspruchsabteilung zu dem oben
genannten Unterscheidungsmerkmal unrichtig ist. Andere
Unterscheidungsmerkmale wurden weder in der
angefochtenen Entscheidung benannt noch von der
Beschwerdegegnerin vorgetragen. Sie sind der Kammer

auch nicht offenkundig ersichtlich.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hauptantrag ist
folglich nicht neu gegeniliber der Lehre des
Dokuments D1. Die angefochtene Entscheidung ist

aufzuheben.

Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer (Artikel 112 (1)
a) EPU)

Die Beschwerdegegnerin begehrte mit ihrem mit
Schriftsatz vom 18. August 2023 gestellten Antrag, dass
die Kammer die GroRe Beschwerdekammer mit den beiden

folgenden Rechtsfragen befasse:

i) Dirfen Patentanspriiche in einer Weise
ausgelegt werden, die im Widerspruch zu der
erfinderischen Idee stehen wirde, so wie
sie in der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung sowie in der
Patentschrift offenbart ist?

ii) Dirfen Patentanspriiche in einer Weise
ausgelegt werden, die weiter ist als der
eindeutige Anspruchswortlaut, wie ihn der

Fachmann verstehen wirde?
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Der Antrag auf Vorlage an die GroRe Beschwerdekammer
wurde mit den Parteien wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer zusammen mit der Diskussion
iber Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des

Hauptantrags gegeniber D1 erdrtert.

Nach Artikel 112 (1) a) EPU kann eine Beschwerdekammer
im Laufe eines Verfahrens von Amts wegen oder auf
Antrag einer am Beschwerdeverfahren Beteiligten eine
Frage an die GroRe Beschwerdekammer verweisen, wenn sie
eine Entscheidung flir erforderlich halt, um die
einheitliche Anwendung des Rechts zu gewadhrleisten,
oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung stellt.

Die Kammer sieht jedoch keine Grundlage fir die Vorlage
der von der Beschwerdefilhrerin formulierten Rechtsfrage

an die GroRe Beschwerdekammer.

Die Beschwerdegegnerin tragt bereits nicht vor,
inwiefern die Gewdhrleistung einer einheitlichen
Rechtsprechung gewdhrleistet werden misse. Die Kammer
folgt bei der Bestimmung des Verstadndnisses des
strittigen Merkmals der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern. Die Beschwerdefilhrerin hat nicht
dargelegt, weshalb die Kammer hier von anderen

Entscheidungen abwiche.

Jedenfalls sind aber die den Fragen zugrundeliegenden
Vorraussetzungen nicht erfiillt, da durch die im
vorliegenden Fall weder eine Auslegung iliber den
Wortlaut der Patentanspriiche hinaus noch entgegen der
offenbarten erfinderischen Idee erfolgte. Vielmehr
basiert die Entscheidung auf dem konkreten und

eindeutigen Wortlaut, ohne dass eine Auslegung des
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Anspruchs notwendig ist (vgl. Punkte 3.5 bis 3.8 dieser
Entscheidung) .

4.6 Eine Vorlage an die Grolie Beschwerdekammer ist somit
flir die Entscheidung des Falles im Sinne von

Artikel 112 (1) a) EPU nicht erforderlich.

Hilfsantrag 1

5. Verfahrensrechtliche Aspekte

5.1 Hilfsantrag 1 war nicht Gegenstand der angefochtenen
Entscheidung. Gleichwohl war Hilfsantrag 1 bereits

Gegenstand des Einspruchsverfahrens.

5.2 GemaR Artikel 11 VOBK verweist die Kammer eine
Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das
Organ zurick, das die angefochtene Entscheidung

erlassen hat, wenn besondere Grunde dafur sprechen.

5.3 Sowohl die Beschwerdefiihrerin als auch die
Beschwerdegegnerin haben jeweils hinreichend zu
Hilfsantrag 1 vorgetragen. Es sind zudem von den
Beteiligten keine Grinde geltend worden, noch sind
solche erkennbar, die eine Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchabteilung rechtfertigen

konnten.

5.4 Die Kammer erachtet es folglich als angemessen, im
Rahmen des Beschwerdeverfahrens abschlieBend tlber eine
mogliche Aufrechterhaltung des Patents in gednderter

Fassung im Umfang des Hilfsantrags 1 zu entscheiden.
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Anderungen in Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 1 (Artikel
123 (2) EPU)

Die Beschwerdefiihrerin verwies in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer hinsichtlich ihres Einwands
zu angeblich unzuldssigen Anderungen in Anspruch 1
gemal Hilfsantrag 1 allein auf ihr schriftsatzliches
Vorbringen (vgl. Niederschrift der mindlichen
Verhandlung, Seite 2, Absatz 6). Da sie im Ergebnis die
von der Kammer in der Mitteilung gemaB Artikel 15 (1)
VOBK dargelegte vorlaufige Meinung weder weiter
kommentiert noch bestreitet, sieht die Kammer - nachdem
sie erneut alle relevanten Aspekte in Bezug auf diese
Fragen beriicksichtigt hat - keinen Grund, von ihren in
der Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK getroffenen
Feststellungen abzuweichen und bestatigt diese, wie im

folgenden nadher dargestellt.

Anspruch 1 gemaRl Hilfsantrag 1 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 gemal Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal:
"die Offnungsdauer des Ventils nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer und dadurch bedingter Abkiihlung
des Ventils und des Mediums gesteuert wird, derart,
dass nach einer Stillstandsphase wdhrend einer
begrenzten Betriebsdauer nach Wiederanfahren eine
ldngere Offnungsdauer des Ventils als eine
standardmidBige Offnungsdauer eingestellt wird mit
zunehmender Verringerung der Offnungsdauer beil
fortgesetztem Betrieb bis zum Erreichen der
standardmidBigen Offnungsdauer"

durch das Merkmal (Anderungen gekennzeichnet durch die

Kammer) :
"die Offnungsdauer des Ventils nach MaBgabe einer
Stillstandsdauer und dadurch bedingter Abkiihlung
des Ventils und des Mediums gesteuert wird, derart,

dass nach einer Stillstandsphase wdhrend einer
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begrenzten Betriebsdauer nach Wiederanfahren eine
ldngere Offnungsdauer des Ventils als eine
standardmidBige Offnungsdauer eingestellt wird, und
dass die mit—sunehmender—VYerringerung—der
Offnungsdauer bei fortgesetztem Betrieb entlang

einer in der Steuerung hinterlegten, empirisch

ermittelten Rickfilihrungslinie bis zum Erreichen der

standardmidBigen Offnungsdauer zunehmend verringert

wird."

ersetzt ist.

Die Beschwerdefiihrerin verwies darauf, dass Anspruch 2
gemal Hauptantrag (erteilte Fassung) keine Grundlage
fiir die in Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen biete,
weilil Anspruch 2 gemaB Hauptantrag weitere Merkmale
beinhaltet, die in unzuldssiger Weise weggelassen

wurden (vgl. Beschwerdebegriindung, Seite 11, Absatz 4).

Die Beschwerdegegnerin stiitzte sich bereits bei der
erstmaligen Vorlage des Hilfsantrags 1 im
Einspruchsverfahren nicht auf die Offenbarung des
Anspruchs 2 gemaB erteilter Fassung, sondern gab an,
dass die Grundlage fiir diese Anderungen auf die
Offenbarung der urspriinglichen Beschreibungsseite 9,
Zeilen 3 bis 6 zu finden sei. Dass die empirisch
ermittelten Daten in der Steuerung hinterlegt seien,
sei zudem Seite 8, Zeilen 1 bis 6 zu entnehmen. (vgl.
Schriftsatz vom 3. September 2021, Seite 7, Absatz 3).
Sie wiederholt diesen Vortrag aus dem
Einspruchsverfahren in der Beschwerdeerwiderung auf
Seite 16, Absatz 1.

Die Kammer schlieBt sich der Darstellung der
Beschwerdegegnerin an, zumal diese auch nach einem

entsprechenden Hinweis der Kammer in ihrer Mitteilung
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gemal Artikel 15 (1) VOBK von der Beschwerdefiihrerin

unwidersprochen blieb.

Die Kammer gelangt folglich zu der Uberzeugung, dass
das Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag 1 den Erfordernissen
des Artikels 123 (2) EPU geniigt.

Neuheit und erfinderische Tdtigkeit gegeniliber der Lehre
des Dokuments D1 (Artikel 54 und 56 EPU)

Die Beschwerdefiihrerin wendete weiter ein, dass der
Lehre des Dokuments D1 durch die Offenbarung der
vorgespeicherten Kurven der Steuervorrichtung
("regulating device") gemal Absatzen [0074] und [0075]
auch das geanderte Merkmal des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 1 zu entnehmen sei (vgl.

Beschwerdebegrindung, Seite 11, Absatz 3).

Die Kammer schlielt sich jedoch der Auffassung der
Beschwerdegegnerin an, dass der Lehre des Dokuments D1
nicht entnommen werden kann, dass in der Steuerung eine
empirisch ermittelte Rickfihrungslinie hinterlegt ist.
Der Begriff empirisch ermittelte Riuckfihrungslinie
setzt eine konkrete Vorgabe der sukzessiven
Verringerung der Offnungsdauer voraus, die auf

vorherigen Beobachtungen beruht.

Die von der Beschwerdefiihrerin angefiihrte in Figur 5
des Dokuments D1 gezeigte Kontrollkurve ("control
curve™) 79, die in den dazugehdrigen Absatzen [0073]
bis [0075] der Beschreibung von Dokument D1 naher
beschreiben ist, steuert hingegen nicht, wie von der
Beschwerdegegnerin zurecht angemerkt, eine sukzessive
Verringerung der Offnungsdauer, sondern das
Ventilverhalten wahrend eines einzelnen

Offnungsschrittes.
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Der Lehre des Dokuments D1 kann daher nicht entnommen
werden, dass die Offnungsdauer bei fortgesetztem
Betrieb entlang einer in der Steuerung hinterlegten,
empirisch ermittelten Ruckfihrungslinie bis zum
Erreichen der standardmidfigen Offnungsdauer zunehmend

verringert wird.

Da dem Dokument D1 das gegenuber dem Hauptantrag
geanderte Merkmal des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag
nicht zu entnehmen ist, gelangt die Kammer zu der
Uberzeugung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemaR
Hilfsantrag 1 gegenitber der Lehre von Dokument D1 neu

ist.

Weitere Einwdnde gegen Hilfsantrag 1 und

Schlussfolgerung

Die Beschwerdefihrerin machte keine weiteren Einwande
gegen Hilfsantrag 1 geltend (vgl. Niederschrift der
mindlichen Verhandlung, Seite 3, Absatz 3). Solche sind

der Kammer auch nicht offenkundig erkennbar.

Im Ergebnis gelangt die Kammer daher zu der
Uberzeugung, dass das Patent in gednderter Fassung auf
Basis des einzigen Anspruchs 1 gemadB Hilfsantrag 1

aufrechtzuerhalten ist.

Beschreibungsanpassung

Die Beschwerdegegnerin legte in der miindlichen
Verhandlung eine gednderte Beschreibungsseite 4 vor, in
der in Zeile 43 das Wort "vorzugsweise" gestrichen
wurde. Gegen diese Anderung erhob die

Beschwerdefihrerin keine Einwéande.



- 21 - T 0319/22

Die Beschwerdefilhrerin begehrte weiter eine Anderung
der Absatze [0025] und [0026] der Beschreibungsseite 4,
um die Beschreibung in Einklang mit dem neuen
Anspruchwortlaut zu bringen, da diese
Beschreibungsteile im Widerspruch zu einer bei
fortgesetztem Betrieb entlang einer in der Steuerung
hinterlegten, empirisch ermittelten Riuckfihrungslinie
bis zum Erreichen der standardmidBigen Offnungsdauer

zunehmend verringerten Offnungsdauer stiinden.

Die Kammer vermag einen solchen Widerspruch nicht =zu

erkennen.

Absatz [0025] beschreibt eine Hinterlegung von mehreren
fir jedes Ventil gesonderten hinterlegten empirisch
ermittelten Rickfiihrungslinien und damit allenfalls

eine Weiterbildung des Anspruchgegenstands.

Absatz [0026] beschreibt anhand der Figur 5 einen
Algorithmus zur Steuerung des Leimventils in der die
Abhingigkeit der Offnungsdauer des Leimventils iiber der
Betriebszeit dargestellt ist. Auch dies stellt eine
Ausgestaltung der Erfindung dar, die ebenfalls als eine

Weiterbildung des Anspruchgegenstands zu bewerten ist.

Die Kammer gelangt daher zu der Uberzeugung, dass
Hilfsantrag 1 mit der Beschreibung nach Vorlage der
neuen Beschreibungsseite 4 den Erfordernissen des EPU

genugt.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Vorlage an die

GroBe Beschwerdekammer wird zurilickgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

3. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit
der Anordnung zurilickverwiesen, ein Patent in geanderten

Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Anspruch: 1, eingereicht am 31. August 2022
als Hilfsantrag 1;

Beschreibung: Seiten 2, 3 und 5 der Patentschrift;

Seite 4, eingereicht wahrend der
miindlichen Verhandlung vor der
Kammer am
13. September 2023;

Zeichnung: Figuren 1 bis 5 der Patentschrift.
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