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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Einsprechende (Beschwerdefiithrerin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 2 056 970 in geadndertem Umfang
aufrechterhalten wurde, form- und fristgemal Beschwerde

eingelegt.

Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im
gesamten Umfang und stiitzte sich auf die
Einspruchsgriinde gemdB Artikel 100 a) EPU (mangelnde
erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 b) EPU

(unzureichende Offenbarung).

Mit dem Bescheid vom 9. April 2019 teilte die Kammer
ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage

mit, derzufolge die Beschwerde zurickzuweisen wéare.

Am 13. Juni 2019 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt, in der die Sach- und Rechtslage
erdrtert wurde. Es wurden insbesondere folgende Aspekte
erdOrtert:

- Uberpriifung der Ermessensentscheidung der
Einspruchsabteilung iber die Nichtzulassung des auf
die Offenbarung des Dokuments D12 gestiitzten
verspateten Neuheitseinwandes;

- Zulassung ins Beschwerdeverfahren des auf die
Offenbarung des Dokuments D12 gestitzten
verspateten Neuheitseinwandes;

- Zulassung ins Beschwerdeverfahren des Dokuments D12
als Basis fiur den Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit;

- erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes von
Anspruch 1 gemaRl dem Hauptantrag im Hinblick auf

folgende Argumentslinien der Beschwerdefiithrerin:
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(a) ausgehend vom Dokument D12 als nachstliegendem
Stand der Technik Kombinationen mit den Dokumenten
D1, D5, D8, D9, D10 und D13 (D13 als Beleg fiir das
allgemeine Fachwissen);
(b) ausgehend vom Dokument D1 als nachstliegendem
Stand der Technik Kombinationen mit den Dokumenten
D5, D8, D9, D10 und D13 (als Beleg fir das
allgemeine Fachwissen);

- Einwand mangelnder Ausfilhrbarkeit der
Erfindungsgegenstéande;

- Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr,
bezogen auf die geltend gemachten Verfahrensméngel
im Einspruchsverfahren;

- Antrag auf Vorlage von vier Rechtsfragen an die
GroBe Beschwerdekammer;

- Antrag auf Zurilickverweisung der Angelegenheit an
die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung,

bezogen auf das Dokument D12.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Verlaufes der
mindlichen Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug
genommen. Der Tenor der vorliegenden Entscheidung wurde

am Ende der miindlichen Verhandlung verkindet.

IIT. Die Beschwerdefiihrerin beantragte

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

das europédische Patent Nr. 2 056 970 zu widerrufen,
die Beschwerdegeblihr zurickzuzahlen (Hauptantrag),
hilfsweise,

flir den Fall der Nichtzulassung von Dokument D12
oder des Einspruchsgrundes des Neuheitsmangels der
GroBen Beschwerdekammer vier Rechtsfragen
vorzulegen, von denen drei im Schriftsatz vom

23. September 2015 unter Punkt E.b5a und eine im
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Schriftsatz vom 10. Mai 2019 unter Punkt A
formuliert sind,

die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur
welteren Entscheidung unter Rickzahlung der

Beschwerdegebihr zuriickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten

die Beschwerde zurickzuweisen (Hauptantrag),
hilfsweise,

bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, das
Patent in gednderter Fassung auf der Basis eines
der mit Schriftsatz vom 5. Februar 2016 als
Hilfsantrdge 1 bis 5 eingereichten Anspruchssatze

aufrechtzuerhalten.

In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden

relevanten Dokumente zitiert:

D1: GB 2 198 033 A;

D5: US-A-3 771 539 A;

D8: WO 97/18903 A;

D9: JP S 59-127671 A;
D10: US-A-4 827 955 A; und
D12*: DE 101 29 667 A.

D13**: Judith Pietschmann, "Industrielle
Pulverbeschichtung - Grundlagen Anwendungen
Verfahren", 2. iUberarbeitete und erweiterte
Auflage, Oktober 2003, Friedr. Vieweg & Sohn
Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, Seiten
IX, X und 234.

*Das Dokument D12 wurde von der Einspruchsabteilung ins
Verfahren nicht zugelassen (angefochtene Entscheidung,
Punkt 2.3).
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**Das Dokument D13 wurde von der Beschwerdefihrerin zum
ersten Mal mit der Beschwerdebegrindung gemal Artikel
12 (2) VOBK eingereicht.

Vorrichtungsanspruch 1 des Hauptantrags entspricht
Vorrichtungsanspruch 1 des Patents in der erteilten

Fassung und lautet wie folgt:

"Reinigungsvorrichtung fir Zerstauber (8), insbesondere

Farbspritzpistolen, umfassend mindestens

- eline Zerstauberaufnahme (3) zur Aufnahme eines
Zerstaubers (8), vorzugsweise eines

Spritzpistolenkopfes,

- eine Mischeinrichtung (9) mit einem
Drucklufteingang (10), einem
Reinigungsmitteleingang (11) und einem

Gemischausgang (12), wobei

- die Mischeinrichtung (9) dazu eingerichtet ist,
dass Druckluft tber den Drucklufteingang (10) mit

einem Druckluftdruck zufihrbar ist, wobei

- die Mischeinrichtung (9) dazu eingerichtet ist,
dass Reinigungsmittel lber den
Reinigungsmitteleingang (11) mit einem

Reinigungsmitteldruck zufihrbar ist, wobei

- die Mischeinrichtung (9) dazu eingerichtet ist,
die Druckluft und das Reinigungsmittel zu mischen
und dem Gemischausgang (12) als Druckluft-

Reinigungsmittel-Gemisch zuzufihren, wobei

- eine Spriuheinrichtung, die mit dem Gemischausgang

(12) wverbunden ist, auf die Zerstdauberaufnahme (3)
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ausgerichtet ist und zum Verspriihen des

Reinigungsgemisches geeignet ist,

wobei die Mischeinrichtung (9) dazu eingerichtet ist,
die Druckluft mit einer Druckdifferenz gegeniiber dem
Reinigungsmittel dem Gemischausgang (12) zuzufihren,
wobei die Mischeinrichtung (9) ferner dazu eingerichtet
ist, die Druckluft mit einem hdheren Druck als das

Reinigungsmittel dem Gemischausgang (12) zuzufihren,

dadurch gekennzeichnet, dass

als Spritheinrichtung ein erstes Spllrohr (1) und ein
zweites Spllrohr (2) vorgesehen sind, wobei die
Spilrohre (1, 2) in das Gehduse (5) hineinragen, wobei
die Spiulrohre (1, 2) eine geometrische Langsachse
aufweisen und wobei die Spllrohre (1,2) derart auf die
Zerstdauberaufnahme (3) ausgerichtet sind, dass sich die
geometrischen Langsachsen im Mittelpunkt der

Zerstauberaufnahme (3) kreuzen."

Verfahrensanspruch 10 des Hauptantrags entspricht
Verfahrensanspruch 10 des Patents in der erteilten

Fassung und lautet wie folgt:

"Verfahren zur Reinigung eines Zerstaubers mit einer
Reinigungsvorrichtung gemaRl einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass Druckluft mit
einer Druckdifferenz gegeniiber dem Reinigungsmittel dem
Gemischausgang (12) zugefihrt wird, wobei die Druckluft
mit einem hoheren Druck als das Reinigungsmittel dem

Gemischausgang (12) zugefihrt wird."

Auch die abhangigen Anspriiche des Hauptantrages
entsprechen mit Ausnahme des in Anspruch 13 geanderten

Rickbezuges allein auf die Anspriiche 10 oder 11 (ohne
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zusatzlichen Rickbezug auf Anspruch 12) den abhangigen

Ansprichen des Patents in der erteilten Fassung.

Der Wortlaut der unabhangigen Anspriiche der
Hilfsantradage 1 bis 5 ist angesichts der getroffenen

Entscheidung nicht relevant.

Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdefithrerin lasst
sich wie folgt zusammenfassen und wird im Ubrigen in

den Grinden im Detail diskutiert:

Zulassung ins Verfahren des verspdtet geltend gemachten

EFinspruchsgrundes der fehlenden Neuheit

Die prima facie Relevanz des verspatet eingereichten
Einspruchsgrunds sei nicht das einzige Kriterium filr
dessen Zulassung in Betracht zu ziehen. Da die
Einspruchsabteilung nur dieses Kriterium angewendet

habe, liege ein Ermessensfehlgebrauch vor.

Der verspatet eingereichte Einspruchsgrund sei ins
Beschwerdeverfahren zuzulassen, weil sich die Umstande
im Vergleich zum Einspruchsverfahren wegen der

Einreichung von neuen Hilfsantrdgen geandert hatten.

Falls der verspatet eingereichte Einspruchsgrund fir
die endgliltige Entscheidung als relevant zu bewerten
ist, konne auch die Beschwerdekammer ihn ohne
Zustimmung der Patentinhaberinnen ins

Beschwerdeverfahren zulassen.

Zulassung ins Verfahren der verspdtet eingereichten

Entgegenhaltung D12

Die Einspruchsabteilung habe fehlerhaft aus den

folgenden Griinden das Dokument D12 nicht zugelassen:
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- ein Widerspruch liege zwischen der miindlich
verkiindeten Entscheidung einerseits und der
schriftlich begriindeten Entscheidung andererseits
vor,

- die schriftliche Entscheidung iber die
Nichtzulassung des Dokuments D12 sei liberraschend,
so dass das rechtliche Gehoér der Beschwerdefilhrerin
dadurch verletzt sei,

- die Einspruchsabteilung sei unter Nichtbeachtung
der richtigen Kriterien (prima facie Relevanz des
Dokuments D12 flir erfinderische Tatigkeit)
ergangen,

- die Einspruchsabteilung habe rechtsfehlerhaft nur
ein Kriterium (prima facie Relevanz) flr die
Nichtzulassung angewendet, wédhrend andere Kriterien

auch anzuwenden seien.

Diese Grinde stellten einen wesentlichen
Verfahrensmangel dar und missten fiir sich genommen zur

Aufhebung der Zwischenentscheidung fihren.

Ein Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit mit der
Lehre von D12 sei von der Beschwerdefithrerin wahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
ausfihrlich erhoben bzw. vorgetragen worden. Da die
Einspruchsabteilung ihn in der angefochtenen
Entscheidung nicht beriicksichtigt habe, sei das

rechtliches Gehor der Beschwerdefihrerin verletzt.

Zulassung ins Verfahren des Dokuments D13

Das Dokument D13 betreffe das Fachwissen des Fachmanns,

so dass es ins Beschwerdeverfahren zuzulassen sei.
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Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 100 a), 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei
nicht erfinderisch:

- ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der
Technik in Kombination mit dem Fachwissen des Fachmanns
belegt durch D13 oder der Lehre von D5, D9 oder D10
(Merkmal J) und mit der Lehre von D8 (Merkmal K), oder
- im Lichte der Offenbarung von D12 allein, oder
ausgehend von D12 als nachstliegendem Stand der Technik
in Kombination mit der Lehre von D8 (Merkmal K), von D1
(Merkmal I) und von D5, D9 oder D10 (Merkmal J).

Ausfiihrbarkeit (Artikel 100 b), 83 EPU)

Anspruch 1 definiere in den Merkmalen H und I (siehe
Merkmalsgliederung der angefochtenen Entscheidung,
Punkt 1.1 sowie Punkt 5 unten) die Dricke am
Gemischausgang der Mischeinrichtung. Es sei jedoch
technisch nicht mdéglich, dass am Gemischausgang der
Mischeinrichtung unterschiedliche Drucke herrschen,
namlich ein relativ kleiner Reinigungsmitteldruck und
ein relativ groBer Druckluftdruck. Anspruch 1 sei wegen

der Merkmale H und I nicht ausfihrbar.

Die Dricke gemal Merkmalen H und I seien zu
unterscheiden von dem Druck von Reinigungsmittel bzw.
Druckluft am Reinigungsmitteleingang bzw. am
Drucklufteingang (vgl. Merkmal C). Das Streitpatent
beschreibe jedoch nicht explizit, wie dieses
Druckverhadaltnis gemal Merkmal I realisiert werden
konne, sofern nicht bereits die Eingangsdriicke das
beanspruchte Druckverhédltnis aufwiesen. Merkmal T
enthalte keine strukturellen Merkmale. In der
Beschreibung finde sich ein pauschaler Hinweis auf eine

Dise, die wohl zur Drosselung eingesetzt werden solle.
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Es sei jedoch vollig unklar, wie diese Diise ausgebildet
sein solle und wo konkret diese Diise angeordnet sein
solle. Der Fachmann wisse nicht, wie Merkmal I

auszufihren sei.

Die Grinde mangelnder Ausfiihrbarkeit gdlten auch fir

Anspruch 10.

Der Unteranspruch 4 sei in seiner Rickbeziehung auf den
Unteranspruch 3 nicht ausfiithrbar, weil die
Druckverhdltnisse gemaB Unteranspruch 3 einerseits und

Unteranspruch 4 andererseits widerspriichlich seien.

Das Streitpatent enthalte keine Beschreibung einer
Mischeinrichtung, die wahlweise verschiedene
Druckverhdltnisse einstellen k&nne. Eine solche
Mischeinrichtung gehdre nicht zum Fachwissen, das zudem

nicht nachgewiesen worden sei.

Antrag auf Vorlagen von Rechtsfragen an die GroBe

Beschwerdekammer

Da es keine einheitliche standige Rechtsprechung der
Kammern zur Frage gebe, wie eine Einspruchsabteilung
ihr Ermessen iber die Zulassung verspatet vorgebrachter
Entgegenhaltungen bzw. verspatet geltend gemachter
Einspruchsgriinde ausiiben miisse, sei die Vorlage von
Rechtsfragen diesbeziiglich an die Grobe

Beschwerdekammer gerechtfertigt.
Zurilickverwelsungsantrag an die Einspruchsabteilung
Der Antrag der Zurickverweisung der Angelegenheit an

die Einspruchsabteilung sei aus folgenden

Gesichtspunkten begriindet:
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- das Dokument D12 sei von der Einspruchsabteilung
nicht bericksichtigt worden, und

- die Nichtzulassung des Dokuments D12 und des
Einspruchsgrundes der fehlenden Neuheit verletzten das

rechtliche Gehor der Beschwerdefihrerin.

Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebiuhr

Der Begriindungsmangel der Ermessensentscheidung und die
Verletzung des rechtlichen Gehors durch die
Einspruchsabteilung rechtfertigten die Rickzahlung der

Beschwerdegebiuhr.

Verfahrensrige

Im Hinblick auf einen méglichen Uberpriifungsantrag
gemaB Artikel 112a (1) (c) EPU erhebt die
Beschwerdefilhrerin bereits zu Beginn des
Beschwerdeverfahrens (Beschwerdebegrindung, Punkt G)
eine Verfahrensriige gemidR Regel 106 EPU im
schriftlichen Beschwerdeverfahren "fir den Fall, dass
die Beschwerdekammer die Entgegenhaltung D12 oder den
Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit wider Erwarten
nicht zulassen sollte." Die Nichtzulassung der
Entgegenhaltung D12 oder des Einspruchsgrunds der
fehlenden Neuheit stelle einen Verfahrensmangel dar, da
das rechtliche Gehdér der Beschwerdefiithrerin verletzt

sei.

Die Beschwerdefiihrerin hat diese Rlige im weiteren
Verfahren von der Beschwerdefiihrerin weder argumentativ
weiterverfolgt noch férmlich in Bezug auf einen
Verfahrenshinweis oder eine Verfahrenshandlung seitens
der Kammer erhoben, obschon die Kammer in ihrer
Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK die Riige als

verfriht und in der Sache unbegriindet beurteilt hatte.
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Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen
lasst sich wie folgt zusammenfassen und wird im Ubrigen

in den Grinden im Detail diskutiert:

Zulassung ins Verfahren des verspdtet geltend gemachten

Einspruchsgrundes der fehlenden Neuheit

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen beziiglich des
verspateten Vorbringens des neuen Einspruchsgrunds
korrekt ausgeiibt. Die Beschwerdegegnerinnen seien nicht
damit einverstanden, dass der neue Einspruchsgrund ins

Beschwerdeverfahren eingefihrt wird.

Zulassung ins Verfahren der verspdtet eingereichten

Entgegenhaltung D12

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen bezliglich des
verspateten Vorbringens des Dokuments D12 korrekt
ausgelibt. Es gebe keinen Grund daflir, dass die Kammer
ihren Ermessensspielraum anders ausibte als dies die

Einspruchsabteilung getan habe.

Zulassung ins Verfahren des Dokuments D13

Eine Berlicksichtigung von D13 als Beleg fir das

allgemeine Fachwissen werde nicht widersprochen.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 100 a), 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei
erfinderisch, und zwar

- ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der
Technik mindestens im Lichte des Merkmals, dass als

Spriheinrichtung ein erstes Spllrohr und ein zweites
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Splilrohr vorgesehen sind, wobei die Spilrohre in das
Geh&duse hineinragen, (Merkmal J), und

- ausgehend von D12 als nachstliegendem Stand der
Technik zumindest im Lichte des Merkmals, dass die
Mischeinrichtung ferner dazu eingerichtet ist, die
Druckluft mit einem hoheren Druck als das
Reinigungsmittel dem Gemischausgang zuzufihren (Merkmal
I).

Ausfiihrbarkeit (Artikel 100 b), 83 EPU)

Entgegen der Behauptung der Beschwerdefiihrerin
definierten die Merkmale H und I nicht die Drilicke am
Ausgang der Mischeinrichtung. Am Gemischausgang
herrsche ein einziger Druck des Gemischs aus Druckluft
und Reinigungsmittel. GemaR Merkmalen H und I werden
die beiden Komponenten mit unterschiedlichen Dricken
dem Gemischausgang zugefiithrt, was technisch mdéglich

sei.

Somit seien Anspruch 1 sowie auch Anspruch 10

ausfihrbar.

Unteranspruch 4 in Abhangigkeit von Unteranspruch 3
fihre zu einer Reinigungsvorrichtung, bei der wahlweise
entweder die Dricke gemadR Anspruch 3 oder die Driicke
gemal Anspruch 4 eingestellt werden konnten. Um eine
derartige Vorrichtung herzustellen, verfiige der
Fachmann Uber geniigend Fachwissen, um beispielsweise
Druckregler, Druckminderer oder ahnliche Bauteile
passend einzusetzen. Die Dricke gemall Anspriche 3 und 4

stinden nicht in Widerspruch zueinander.
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Entscheidungsgriunde

Zulassung ins Verfahren des verspdtet geltend gemachten

Einspruchsgrundes der fehlenden Neuheit

Uberpriifung der Ermessensentscheidung der

Einspruchsabteilung

Der Einspruchgrund der fehlenden Neuheit wurde erstmals
mit Schriftsatz der Beschwerdefithrerin wvom
17. November 2014 gelten gemacht, d.h. nach Ablauf der
neunmonatigen Einspruchsfrist gemdB Artikel 99 (1) EPU.
Der Einspruchsgrund wurde somit wahrend des

Einspruchsverfahrens verspatet eingereicht.

Die Zulassung ins Verfahren von verspateten
Einspruchsgriinden liegt gemdB Artikel 114 (1) EPU im

Ermessen der Einspruchsabteilung.

Dabei kann die Einspruchsabteilung ausnahmsweise in
Anwendung des Artikels 114 (1) EPU verspidtet geltend
gemachte Einspruchsgriinde prifen, die prima facie der
Aufrechterhaltung des europdischen Patents ganz oder
teilweise entgegenzustehen scheinen (G 9/91, ABl. EPA
1993, 408; G 10/91, ABl. EPA 1993, 420, Leitsatz 2.;
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage, 2016,
IV.D.3.3 und IV.D.3.4.1).

Laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern sollte die
Kammer sich nur Uber die Art und Weise, 1in der die
Einspruchsabteilung bei einer Entscheidung ihr Ermessen
gemaB Artikel 114 EPU ausgeiibt hat, hinwegsetzen, wenn
sie zu dem Schluss gelangt, dass die Abteilung ihr
Ermessen nach MabBgabe der falschen Kriterien, unter
Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in

willkiirlicher Weise ausgeiibt hat. Es ist nicht Aufgabe
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der Beschwerdekammer, die Sachlage des Falls nochmals
wie ein erstinstanzliches Organ zu prifen, um zu
entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise
ausgeuibt hatte (Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
supra, IV.C.1.2.2.a).

Unter Punkt 3.4 des Protokolls der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, teilte die
Vorsitzende als Ergebnis der Diskussion iber "die
Beurteilung des verspidtet angegebenen Einspruchsgrundes
"Mangelnde Neuheit" in Zusammenhang mit dem verspdtet
eingereichten Dokument DI12" mit (Punkt 3 des
Protokolls), dass die Einspruchsabteilung der Meinung
war, den verspatet geltend gemachten Einspruchsgrund
der fehlenden Neuheit ins Verfahren nicht zuzulassen,
da D12 fir die Neuheit des beanspruchten Gegenstands
prima facie nicht relevant zu sein schien. Die Grinde
dafiir sind in der angefochtenen Entscheidung, Punkt
2.3, im Detail unter Bericksichtigung des maBgeblichen

Vorbringens der Beschwerdefiihrerin angegeben.

Deshalb wurde entgegen der Auffassung der
Beschwerdefihrerin das richtige Kriterium (prima facie
Relevanz) fir die Nichtzulassung des verspéatet geltend
gemachten Einspruchsgrundes der fehlenden Neuheit
beachtet und angewendet. Dafir, dass dies in
willkiirlicher Weise geschehen ware, wie von der
Beschwerdefilhrerin pauschal behauptet, gibt es keine
Anzeichen. Ein Ermessensfehlgebrauch seitens der
Einspruchsabteilung ist daher insoweit ganz

offensichtlich nicht feststellbar.

Im Gegensatz zur Darstellung der Beschwerdefithrerin
(Beschwerdebegriindung, Punkt F), ist die
Ermessensentscheidung betreffend den verspédtet geltend

gemachten Einspruchsgrund, zumindest im vorliegenden
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Fall, unabhédngig von dem fiir das verspatet eingereichte

Dokument D12 zu bewerten (siehe Punkt 2 unten).

Soweit die Beschwerdefiihrerin einen Ermessensfehler
seitens der Einspruchsabteilung darauf zu stiitzen
sucht, dass die prima facie Relevanz des verspatet
eingereichten Einspruchsgrunds nicht als das einzige
Kriterium fir dessen Zulassung in Betracht zu ziehen
sei, die Einspruchsabteilung vielmehr weitere Kriterien
bei der Ermessensausiibung hdtte heranziehen miissen,

vermag auch diese Argumentation nicht zu tberzeugen.

Nach standiger Rechtsprechung ist die prima facie
Relevanz eines verspatet eingereichten
Einspruchsgrundes als Hauptkriterium im
Einspruchsverfahren zu prifen, siehe Punkt 1.1.2 oben.
Eben dieses Hauptkriterium hat die Einspruchsabteilung
in offensichtlich nicht rechtsfehlerhafter Weise

angewandt.

Die Beschwerdefiihrerin meint nun, dass die prima facie
Relevanz flr die Zulassung eines verspatet
eingereichten Einspruchsgrundes im Einspruchsverfahren
keine oder nur eine sekundare Rolle spielte, falls
andere Kriterien erfiillt wd@ren. Diesem Verstandnis
folgt die Kammer nicht, und die Beschwerdefiithrerin hat
trotz entsprechender Aufforderung keine Grundlage in
Rechtsvorschriften oder in der Rechtsprechung benennen
kénnen, die ihre Ansicht stiitzte. Vielmehr beruft sie
sich allein auf die im Beschwerdeverfahren bekannten
weiteren Kriterien der Beschwerdekammern, in welcher
mehrere Kriterien fir die Zulassung von verspateten
Vorbringen Beriicksichtigung finden kdnnen, wie z.B.
Komplexitat, Stand des Verfahrens und

Verfahrensdkonomie.
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Allerdings sind dieser Rickgriff auf die
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und damit die
mittelbare Anwendung der VOBK auf das
Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung nicht
zulassig. Die in Artikel 13 (1) und (3) VOBK
kodifizierten Kriterien gelten ausweislich von
Artikel 23 VOBK nur fiur die Beschwerdekammern in
Auslibung ihrer justiziellen Funktion zur Uberprifung
von Entscheidungen verschiedener in Artikel 106 EPU
genannter Verwaltungseinheiten des Europdischen
Patentamtes. Sie haben damit insbesondere keine

Bindungswirkung auf die Einspruchsabteilung.

Wegen des fundamental und strukturell verschiedenen
Wesens von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sind
verschiedene Ansatze fir die Zulassung von verspatetem
Vorbringen in dem jeweiligen der beiden Verfahren
entwickelt worden bzw. finden Anwendung, siehe z.B.

G 9/91, supra, Punkt 18 der Griinde, Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, supra, IV.E.l., so dass sich eine
wechselseitige Austauschbarkeit von Ermessenskriterien

verbietet.

Im Ergebnis vermag die Kammer, auf der Basis des
Vorbringens der Beschwerdefiihrerin und unter
Bericksichtigung des Verlaufes des Einspruchsverfahrens
sowie der in der angefochtenen Entscheidung
niedergelegten Begrindung keinen Ermessensfehler
seitens der Einspruchsabteilung bei der Nichtzulassung
des verspateten Einspruchsgrundes der mangelnden
Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 gegeniber der

Offenbarung von Dokument D12 zu erkennen.



L2,

L2,

- 17 - T 1298/15

Zulassung ins Beschwerdeverfahren - Ermessen der

Beschwerdekammer

Die Beschwerdefiihrerin begehrt die erstmalige
Beriicksichtigung des verspateten Einspruchsgrundes der

mangelnden Neuheit im Beschwerdeverfahren.

Dabeil verkennt sie indes, dass im Beschwerdeverfahren
neue Einspruchsgriinde nur mit dem Einverstandnis der
Patentinhaberinnen geprift bzw. zugelassen werden
dirfen. Da die Beschwerdegegnerinnen explizit einer
Berlicksichtigung des neuen Einspruchsgrundes
widersprochen haben (schriftlich, Seite 4 der
Beschwerdeerwiderung sowie mindlich wahrend der
mindlichen Verhandlung), wird der Einspruchsgrund nicht
ins Verfahren zugelassen (G 10/91, supra, Leitsatz 3.;
G 1/95, ABl. EPA 1996, 615 und G 7/95, ABl. EPA 1996,
626; Rechtsprechung der Beschwerdekammern, supra, IV.D.
3.3).

Laut der Beschwerdefiihrerin sei der verspatet
eingereichte Einspruchsgrund ins Beschwerdeverfahren
zuzulassen, weil sich die Umstdnde im Vergleich zum
Einspruchsverfahren wegen der Einreichung von neuen
Hilfsantridgen geidndert hatten. Uberdies handele es sich
schon gar nicht um einen neuen Einspruchsgrund, weil er
im Einspruchsverfahren schon diskutiert worden wéare.
Deshalb, falls der verspatet eingereichte
Einspruchsgrund fiir die endgiiltige Entscheidung als
relevant zu bewerten ware, kdnne auch die
Beschwerdekammer ihn im Einklang mit G 9/91 und

G 10/91, supra, ohne Zustimmung der Patentinhaberinnen

ins Beschwerdeverfahren zulassen.

Dieser Meinung kann die Kammer sich nicht anschlieBen.

Die Diskussion iber die Zulassung des verspateten
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Einspruchsgrundes betrifft den vorliegenden Hauptantrag
der Beschwerdegegnerinnen, der dem Hauptantrag der
angefochtenen Entscheidung entspricht. Die (neuen)
Hilfsantrédge spielen somit in dieser Konstellation
keine Rolle, d.h. die Kammer hat kein Ermessen, den im
Einspruchsverfahren geltend gemachten neuen
Einspruchsgrund ins Beschwerdeverfahren im Lichte des
(noch zu diskutierten) Hauptantrags zuzulassen, da die
Beschwerdegegnerinnen sich dagegen geauBert haben,
siehe G 9/91, supra, Punkt 18 der Griinde. Dies gilt
selbst dann, wenn der verspatet eingereichte
Einspruchsgrund fir die endgiltige Entscheidung als

relevant zu bewerten ware.

Der verspatete Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit

ist somit nicht Teil des Verfahrens.

Zulassung ins Verfahren der verspdtet eingereichten

Entgegenhaltung D12

Das Dokument D12 wurde zum ersten Mal mit Schriftsatz
der Beschwerdefilhrerin vom 17. November 2014
eingereicht, d.h. nach Ablauf der neunmonatigen
Einspruchsfrist gemdB Artikel 99 (1) EPU, so dass es

verspatet eingereicht wurde.

Die Zulassung ins Verfahren des Dokuments D12 liegt
somit gemidB Artikel 114 (2) EPU im Ermessen der

Einspruchsabteilung.

In der angefochtenen Entscheidung, Punkt 2.3.3, letzter
Absatz, hat die Einspruchsabteilung entschieden, "das
verspdtete Dokument D12 sowie den neuen Einspruchsgrund
"mangelnde Neuheit" zum Verfahren gemdB Artikel 114(1)

EPU nicht zuzulassen, weil Dokument D12 nicht prima
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facie relevant fiir die Neuhelit der

Reinigungsvorrichtung gemdf Anspruch 1 ist".

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat
die Beschwerdefiihrerin vorgetragen, dass die
Einspruchsabteilung fehlerhaft aus den folgenden
Grinden das Dokument D12 nicht zugelassen habe:

- ein Widerspruch liege zwischen der miindlich
verkiindeten Entscheidung einerseits und der
schriftlichen Entscheidung, Punkt 2.3.3,
andererseits vor,

- die schriftliche Entscheidung in Punkt 2.3.3 iber
die Nichtzulassung des Dokuments D12 sei
Uberraschend, so dass das rechtliche Gehor der
Beschwerdefiithrerin dadurch verletzt sei,

- die Einspruchsabteilung sei unter Nichtbeachtung
der richtigen Kriterien (prima facie Relevanz des
Dokuments D12 fliir erfinderische Tatigkeit)
ergangen,

- die Einspruchsabteilung habe rechtsfehlerhaft nur
ein Kriterium (prima facie Relevanz) flr die
Nichtzulassung angewendet, wadhrend andere Kriterien

auch anzuwenden seien.

Fir die Beschwerdefiihrerin stellen diese Grinde einen
wesentlichen Verfahrensmangel dar und miissten zur

Aufhebung der Zwischenentscheidung fihren.

Widerspruch

Die Beschwerdefiihrerin vertritt die Meinung, dass ein
Widerspruch zwischen der mindlich verkiindeten
Entscheidung einerseits und der schriftlichen
Entscheidung, Punkt 2.3.3, andererseits vorliege. Der
Grund sei, dass eine Meinung bzw. eine Entscheidung

iber die Nichtzulassung des Dokuments D12 wahrend der
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mundlichen Verhandlung von der Einspruchsabteilung nie
mitgeteilt bzw. getroffen sei, wahrend dagegen eine

solche Entscheidung schriftlich angegeben sei.

Wie es dem Protokoll, Punkt 3.4, der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu entnehmen
ist, teilte die Vorsitzende als Ergebnis der Diskussion
Uber "die Beurteilung des verspidtet angegebenen
Einspruchsgrundes "Mangelnde Neuheit" in Zusammenhang
mit dem verspdtet eingereichten Dokument DI12" mit
(siehe Punkt 3), dass die Einspruchsabteilung der
Meinung war, "Neuheit sei als Einspruchsgrund nicht
zuzulassen, da D12 nicht prima facie fir Neuheit
relevant sei". Die von der Einspruchsabteilung mindlich
mitgeteilte Meinung betraf somit bloR die
Nichtzulassung des verspatet geltend gemachten
Einspruchsgrundes der fehlenden Neuheit. Die Kammer
teilt somit die Auffassung der Beschwerdefihrerin, dass
keine Meinung bzw. kein Ergebnis ilber die generelle
Nichtzulassung der Entgegenhaltung D12 wahrend der

mundlichen Verhandlung den Parteien mitgeteilt wurde.

Die Diskussion iber die Zulassung ins Verfahren der
Entgegenhaltung D12 war somit wvon der

Einspruchsabteilung nicht abgeschlossen.

Gemal der schriftlichen Begrundung hat die
Einspruchsabteilung entschieden, das verspatete
Dokument D12 gemdB Artikel 114 (1) EPU nicht zum
Verfahren zuzulassen, weil es nicht prima facie
relevant fir die Neuheit der Reinigungsvorrichtung

gemall Anspruch 1 ist (siehe Punkt 2.2 oben).

Fir die Kammer folgt aus der konkreten Formulierung in
Punkt 2.3.3 der angefochtenen Entscheidung allein, das

D12 fir die Neuheit nicht ins Verfahren zugelassen
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wurde. Nicht entschieden wurde dagegen, ob D12 damit
auch betreffend die erfinderische Tatigkeit wvom
Verfahren ausgeschlossen wurde oder nicht. Eine
Entscheidung bezliglich der prima facie Relevanz des
Dokumentes D12 fir die Frage der erfinderischen
Tatigkeit ist mithin in der schriftlichen Entscheidung
gerade nicht getroffen worden. Eine solche erging
ausweislich des Protokolls der mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung auch nicht wahrend der
mindlichen Verhandlung, da in Punkt 3.4 D12
ausdricklich nur im Kontext mit dem verspéateten

Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit erwdhnt wird.

Da der verspatet geltend gemachte Einspruchsgrund der
fehlenden Neuheit von der Einspruchsabteilung ins
Verfahren nicht zugelassen wurde (siehe Punkt 1. oben),
hatte die Einspruchsabteilung keinen Anlass, anders als
wie in der angefochtenen Entscheidung geschehen, Punkt
2.3, bezliglich der Nichtzulassung des Dokumentes D12 in
Verbindung mit der prima facie Nicht-Relevanz flur die
Neuheit zu entscheiden. Dieses Kriterium (prima facie
Relevanz flir die Neuheit) wurde unstreitig wahrend der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
ausfihrlich erdrtert. Die von der Beschwerdefiihrerin
vorgebrachten Argumente sind in der schriftlichen
Entscheidung, Punkt 2.3, diskutiert.

Im Ubrigen bedurfte es auch keiner Entscheidung iiber
die generelle Zulassung bzw. Nichtzulassung des
Dokuments D12, da die Beschwerdefiihrerin sich
ausweislich des Protokolls iber die miindliche
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung auf dieses
Dokument nach der Entscheidung der Einspruchsabteilung
lber die Nichtzulassung des verspateten auf D12
gestlitzten Neuheitseinwandes nicht weiter auf dieses
Dokument gestitzt hat (Punkt 4 des Protokolls).
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Ausweislich von Punkt 4 des genannten Protokolls hat
die Beschwerdefithrerin bei ihrer Argumentation gegen
die erfinderische Tatigkeit des beanspruchten
Gegenstandes D12 iUberhaupt nicht mehr herangezogen. Die
moglichen subjektiven Beweggriinde dafiir lagen allein in
der Sphare der Beschwerdefilhrerin und kénnen deshalb
nicht bericksichtigt werden. Keinesfalls kann daraus
ein angeblicher Verfahrensfehler der

Einspruchsabteilung abgeleitet werden.

Deshalb, im Gegensatz zur Meinung der

Beschwerdefiithrerin, vermag die Kammer keinen
Widerspruch zwischen der mindlich wverkiindeten
Entscheidung einerseits und der schriftlichen

Entscheidung, Punkt 2.3.3, andererseits zu erkennen.

Rechtliches Gehor

Wie schon erwdhnt, wurden alle Argumente beziiglich der
Zulassung des auf D12 gestiitzten, verspatet
eingereichten Einspruchsgrunds der fehlenden Neuheit
unstreitig wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung ausfihrlich diskutiert, Protokoll,
Punkte 3 bis 3.4, und in der angefochtenen

Entscheidung, Punkt 2.3, in Betracht gezogen.

Deshalb ist die Beschwerdekammer der Uberzeugung, dass
die schriftliche Entscheidung, Punkt 2.3.3, iber die
Nichtzulassung des Dokuments D12 in Verbindung mit der
prima facie Relevanz flir die Neuheit fir die
Beschwerdefiihrerin auch nicht idberraschend sein kann,
so dass ihr rechtliches Gehor dadurch nicht als

verletzt angesehen werden kann.
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Richtige bzw. andere Kriterien

Da die Einspruchsabteilung das Dokument D12 bloB in
Verbindung mit der prima facie Relevanz fir die Neuheit
nicht zugelassen hat, sind die anderen von der
Beschwerdefiihrerin genannten Griinde von Nichtbeachtung
der richtigen Kriterien (prima facie Relevanz der
Entgegenhaltung D12 fir erfinderische Tatigkeit) oder
anderen Kriterien (nicht nur prima facie Relevanz)

nicht relevant.

Laut der Beschwerdefithrerin, habe sie wahrend der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
einen Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit mit
der Lehre von D12 ausfiihrlich erhoben bzw. vorgetragen
(Protokoll, Punkt 3.1) und die Einspruchsabteilung habe
diesen Vortrag in der angefochtenen Entscheidung
beriicksichtigen miissen. Da sie dies nicht gemacht habe,

sel ihr rechtliches Gehor verletzt.

Abgesehen davon, dass dieser Vortrag, wie bereits oben
unter Punkt 2.4.3 am Ende ausgefithrt, nicht nur im
Widerspruch zu dem von der Beschwerdefilhrerin zu keinem
Zeitpunkt als unrichtig beanstandeten und deshalb als
zUu berichtigenden Protokoll steht und von den
Beschwerdegegnerinnen ausdricklich bestritten wurde,
ist er auch inkongruent zum weiteren Vorbringen der
Beschwerdefiihrerin. Denn die Beschwerdefiihrerin selbst
hat vor der Einspruchsabteilung klargestellt, dass D1
als nachstliegender Stand der Technik anzusehen sei,
siehe Protokoll, Punkt 4.1, und zwar auch in Betracht
von D12, das von der Einspruchsabteilung nicht

ausgeschlossen war (siehe Punkt 2.4.2 oben).

Deshalb hatte die Einspruchsabteilung keinen Grund,

andere Einwadnde mangelnder erfinderischer Tatigkeit als
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die ausgehend von D1 in der angefochtenen Entscheidung
zu diskutieren (siehe z.B. R 5/13, Punkt 15 der
Entscheidungsgriinde) . Die Einwa@nde ausgehend von D1
sind unstreitig in der angefochtenen Entscheidung
ausfihrlich behandelt, Punkt 2.4.

Die Beschwerdefihrerin vertritt ferner die Auffassung,
dass der erhobene Einwand fehlender Neuheit zugleich
als Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit gdlte,
so dass ein expliziter Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit ausgehend von D12 als solche

nicht erforderlich gewesen ware.

Die Kammer kann sich dieser Meinung nicht anschlieBen,
weil im vorliegenden Fall die Diskussion Uber die
(prima facie) mangelnde Neuheit wadhrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung explizit
geschlossen war (Protokoll, Punkt 3.4), so dass zu
erwarten war, dass die Beschwerdefihrerin ihre Einwande
nach dem Aufgabe-Losung-Ansatz im Lichte aller
verfliigbaren Dokumenten, d.h. u.a. D1 und D12,
ausfihrlich vortragt (Protokoll, Punkte 4 bis 4.8),

sowelt sie diese flr erfolgversprechend einschatzte.

Die Kammer vermag somit keine fehlerhafte
Ermessensausibung der Einspruchsabteilung beziiglich der
Nichtzulassung des verspatet eingereichten Dokuments
D12 fir die Neuheit zu erkennen (angefochtene
Entscheidung, Punkt 2.3).

Es wird weiter angemerkt, dass alle von der
Beschwerdefihrerin im schriftlichen Verfahren zitierten
Entscheidungen sowie Passagen der Richtlinien entweder
nicht relevant sind oder sich auf den vorliegenden Fall
nicht anwenden lassen. Dies wurde der

Beschwerdefihrerin im Bescheid der Kammer mitgeteilt,
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siehe Punkt 6. Sie hat diese vorlaufige Feststellung
der Kammer anschlieBend weder kommentiert noch
bestritten bzw. keine weitere Entscheidungen oder

Passagen der Richtlinien zitiert.

Ermessenentscheidung der Beschwerdekammer

Da die beanspruchten Gegenstande als erfinderisch
betrachtet werden, sogar wenn das Dokument D12 in
Betracht gezogen wird (siehe Punkte 5 und 6 unten),
eriibrigt sich eine Ermessenentscheidung der Kammer iber
die Zulassung des Dokumentes D12 ins

Beschwerdeverfahren.

Zulassung ins Verfahren des Dokuments D13

Das Dokument D13 wurde von der Beschwerdefilthrerin zum
ersten Mal mit der Beschwerdebegriindung gemal

Artikel 12 (2) VOBK eingereicht. Dessen Zulassung ins
Verfahren ist somit dem Ermessen der Kammer unterworfen

gemal Artikel 12 (4) VOBK.

Das Dokument D13 betrifft das Fachwissen des Fachmanns,
was in der Diskussion der erfinderischen Tatigkeit im
Bezug auf das Merkmal des Anspruchs 1 beziiglich der
Spritheinrichtung (Merkmal J, siehe Punkt 5 unten)
hilfreich sein konnte, insbesondere im Lichte der
angefochtenen Entscheidung, Punkt 2.4.2.3, und falls
dieses offenbarte Fachwissen von den
Beschwerdegegnerinnen bestritten werden sollte. Die
Kammer sieht somit keinen Grund gemal Artikel 12 (2)
und (4) VOBK, D13 nicht ins Verfahren zuzulassen
(Beschwerdebegriindung, Punkt H und Schriftsatz der
Beschwerdefihrerin vom 7. Marz 2016, Punkt A.5;

Beschwerdeerwiderung, Punkt B.III).
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In diesem Zusammenhang ist die Kammer der Meinung, dass
es irrelevant ist, ob D13 in der Tat das Merkmal des
Anspruchs 1 bezliglich der Spriheinrichtung als Ganzes
offenbart. Die von den Beschwerdegegnerinnen zitierte
Entscheidung T 85/93 erging nicht auf der Basis der
geltenden Fassung der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern, insbesondere Artikel 12 (2) und (4)
sowie 13 VOBK. Es wird jedoch angemerkt, dass, wie von
der Beschwerdefilhrerin vorgetragen, ein das Fachwissen
des Fachmanns darstellendes, zum ersten Mal mit der
Beschwerdebegrindung eingereichtes Dokument (E5) in der

T 85/93 schlieRlich zugelassen wurde, siehe Punkt 1.2.

Die oben angegebenen Griinde wurden den Parteien im
Bescheid der Kammer, Punkt 11, als vorlaufige Meinung
der Kammer mitgeteilt. Sie wurden von den Parteien
weder schriftlich noch miindlich wa&hrend der miindlichen
Verhandlung kommentiert bzw. bestritten. Die
Beschwerdegegnerinnen haben sogar explizit erklart,
dass sie einer Bericksichtigung von D13 als Beleg filir

das allgemeine Fachwissen nicht widersprechen.

D13 ist somit ins Verfahren zugelassen (Artikel 12 (4)
VOBK) .

Neuheit (Artikel 100 a), 54 EPU)

Der Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit wird ins
Verfahren nicht zugelassen (siehe Punkt 1 oben), so
dass die Kammer keine Entscheidung diesbeziiglich in der

Sache zu treffen hat.
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Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 100 a), 56 EPU) -
Anspruch 1

Die Beschwerdefiihrerin erhebt Einwdnde mangelnder
erfinderischer Tatigkeit

- ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der
Technik in Kombination mit dem Fachwissen des Fachmanns
belegt durch D13 oder der Lehre von D5, D9 oder D10
(Merkmal J) und mit der Lehre von D8 (Merkmal K) oder

- im Lichte der Offenbarung von D12 allein, oder
ausgehend von D12 als nachstliegendem Stand der Technik
in Kombination mit der Lehre von D8 (Merkmal K), von D1
(Merkmal I) und von D5, D9 oder D10 (Merkmal J).

Im Folgenden wird die Merkmalsgliederung des Anspruchs
1 des Hauptantrags gemal der angefochtenen
Entscheidung, Punkt 1.1, verwendet (siehe auch

Beschwerdebegrindung, Punkt D) :

A. Reinigungsvorrichtung flir Zerstauber (8),
insbesondere Farbspritzpistolen, umfassend
mindestens

B. eine Zerstauberaufnahme (3) zur Aufnahme eines
Zerstaubers (8), vorzugsweise eines
Spritzpistolenkopfes,

C. eine Mischeinrichtung (9) mit einem Drucklufteingang
(10), einem Reinigungsmitteleingang (11) und einem
Gemischausgang (12), wobei

D. die Mischeinrichtung (9) dazu eingerichtet ist, dass
Druckluft idber den Drucklufteingang (10) mit einem
Druckluftdruck zufihrbar ist, wobei

E. die Mischeinrichtung (9) dazu eingerichtet ist, dass
Reinigungsmittel iber den Reinigungsmitteleingang
(11) mit einem Reinigungsmitteldruck zufihrbar ist,
wobei

F. die Mischeinrichtung (9) dazu eingerichtet ist, die
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Druckluft und das Reinigungsmittel zu mischen und
dem Gemischausgang (12) als Druckluft-
Reinigungsmittel-Gemisch zuzufihren, wobei

G. eine Spriheinrichtung, die mit dem Gemischausgang
(12) wverbunden ist, auf die Zerstauberaufnahme (3)
ausgerichtet ist und zum Versprithen des
Reinigungsgemisches geeignet ist,

H. wobei die Mischeinrichtung (9) dazu eingerichtet
ist, die Druckluft mit einer Druckdifferenz
gegenliber dem Reinigungsmittel dem Gemischausgang
(12) zuzufihren,

I. wobei die Mischeinrichtung (9) ferner dazu
eingerichtet ist, die Druckluft mit einem hoheren
Druck als das Reinigungsmittel dem Gemischausgang
(12) zuzufihren,

J. dadurch gekennzeichnet, dass als Spriheinrichtung
ein erstes Splulrohr (1) und ein zweites Splulrohr (2)
vorgesehen sind, wobei die Spilrohre (1, 2) in das
Gehéduse (5) hineinragen,

K. wobei die Spiulrohre (1, 2) eine geometrische
Langsachse aufweisen und wobei die Spiulrohre (1,2)
derart auf die Zerstaduberaufnahme (3) ausgerichtet
sind, dass sich die geometrischen Langsachsen im

Mittelpunkt der Zerstduberaufnahme (3) kreuzen.

Ausgehend von D1

Offenbarung von D1

Das Dokument D1 (Seiten 21-23, 30; Figuren 4-8)
offenbart eine Reinigungsvorrichtung ("cleaning
apparatus") fir Zerstduber, insbesondere
Farbspritzpistolen ("paint spray guns" 90a) (Merkmal

A), umfassend mindestens
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eine Zerstauberaufnahme ("opening" 154) zur Aufnahme

eines Spritzpistolenkopfes (90a) (Merkmal B),

eine Mischeinrichtung ("cleaning gun", 168a bis 168d,
176) mit einem Drucklufteingang ("second port" 182b),
einem Reinigungsmitteleingang ("first port" 182a) und

einem Gemischausgang (Merkmal C) , wobei

die Mischeinrichtung (168a bis 168d, 176) dazu
eingerichtet ist, dass Druckluft Uber den
Drucklufteingang (182b) mit einem Druckluftdruck
zufihrbar ist (Merkmal D), wobei

die Mischeinrichtung (168a bis 168d, 176) dazu
eingerichtet ist, dass Reinigungsmittel ("solvent",
"thinner") iber den Reinigungsmitteleingang (182a) mit
einem Reinigungsmitteldruck zufihrbar ist (Merkmal E) ,

wobeil

die Mischeinrichtung (168a bis 168d, 176) dazu
eingerichtet ist, die Druckluft ("air") und das
Reinigungsmittel ("solvent", "thinner") zu mischen und
dem Gemischausgang als Druckluft-Reinigungsmittel-

Gemisch zuzufiithren (Merkmal F), wobei

eine Spriheinrichtung, die mit dem Gemischausgang
verbunden ist, auf die Zerstduberaufnahme (154)
ausgerichtet ist und zum Verspriihen des

Reinigungsgemisches geeignet ist (Merkmal G),

wobei die Mischeinrichtung (168a bis 168d, 176) dazu
eingerichtet ist, die Druckluft mit einer
Druckdifferenz gegeniber dem Reinigungsmittel dem
Gemischausgang zuzufilthren, siehe z.B. Figur 8 und
Anspruch 26 (Merkmal H).
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Dies ist zwischen den Parteien unstreitig
(Beschwerdebegriindung, Punkt M.1, Schriftsatze der
Beschwerdefiihrerin vom 7. Marz 2016, Punkte C.4 bis C.6
und 10. Mai 2019, Punkte D.1 bis D.3;

Beschwerdeerwiderung, C.II.6, erster Absatz).

Es ist auch zwischen den Parteien unstreitig, dass D1
die folgenden Merkmale des kennzeichnenden Teils des

Anspruchs 1 nicht offenbart:

ein erstes Spllrohr und ein zweites Spilrohr sind als
Spriheinrichtung vorgesehen, wobei die Splilrohre in das

Gehduse hineinragen (Merkmal J); und

die Splilrohre weisen eine geometrische Langsachse auf
und sind derart auf die Zerstduberaufnahme
ausgerichtet, dass sich die geometrischen Langsachsen
im Mittelpunkt der Zerstauberaufnahme kreuzen (Merkmal
K).

Merkmal T

Es ist zwischen den Parteien streitig, ob D1 offenbart,
dass die Mischeinrichtung ferner dazu eingerichtet ist,
die Druckluft mit einem hoheren Druck als das
Reinigungsmittel dem Gemischausgang zuzufihren (Merkmal
I).

Laut den Beschwerdegegnerinnen entnimmt der Fachmann
der D1 keinen Hinweis auf das Merkmal I aus den
folgenden Griinden (Beschwerdeerwiderung, Punkte C.II.5
und C.II.0).

Es sei keine Ausfihrungsform in D1 offenbart, bei der
der Druck der Druckluft grobBer als der des

Reinigungsmittels ist.
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Gemal Figur 8 der D1 werde das Reinigungsmittel dem
Gemischausgang iber eine Diise (186a) zugefihrt, wodurch
sich laut der Beschwerdefithrerin der Druck des
Reinigungsmittels verringere. Die Druckluft in D1 werde
auch Uber eine Diise (186b) dem Gemischausgang
zugefihrt, so dass sie ebenso eine Druckminderung
erfahre. Die Druckverhadaltnisse gemadB Merkmal I kdnnten

somit dadurch nicht herleitet werden.

Die Mischeinrichtung der Reinigungsvorrichtung der D1
sei entgegen der angefochtenen Entscheidung, Punkt
2.4.2.1, nicht dazu eingerichtet, die Druckluft mit
einem hoheren Druck als das Reinigungsmittel dem
Gemischausgang zuzufilhren. Wenn man die
Mischeinrichtung derart einrichtete, die Druckluft mit
einem Druck > 0 Bar und kein Reinigungsmittel (Druck =
0 bar) hinzuzufihren, handele es sich nicht mehr um
eine Reinigungsvorrichtung, weil diese Betriebsart

keinen Reinigungseffekt habe.

Dieser Auffassung kann sich die Kammer nicht

anschlieBen.

Wie von der Beschwerdefiihrerin vorgetragen, ist die
Reinigungsvorrichtung der D1 gemdal Merkmal I, wie in
der angefochtenen Entscheidung beschrieben, geeignet,
die Druckluft mit einem hoheren Druck als das
Reinigungsmittel dem Gemischausgang zuzufithren, z.B.
beim Druck des Reinigungsmittels von 0 bar. Dass
dadurch kein Reinigungseffekt erreicht werde, andert
diese Eignung nicht (siehe Beschwerdebegriindung, Punkte
L.8 und M.1l, letzter Absatz und Schriftsatz der
Beschwerdefiihrerin vom 7. Marz 2016, Punkt C.4).

Deshalb ist Merkmal I in D1 als offenbart angesehen.
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Die durch die Unterscheidungsmerkmale J und K

erreichten Effekte

Es wird im Streitpatent, Absatze 9, 18 und 31,
offenbart, dass durch Merkmal J das Zusetzen der

Spilleitungen geringer wird.

Es wird im Streitpatent, Absatz 9, offenbart, dass
durch Merkmal K eine Erhohung der Reinigungskraft

erreicht wird.

Diese in Verbindung mit den Unterscheidungsmerkmalen J
und K angegebenen Effekte sind fur die Kammer entgegen

der Meinung der Beschwerdefihrerin iberzeugend.

Insbesondere werden die von der Beschwerdefilthrerin
erhobenen Behauptungen, dass die entsprechenden Effekte
nicht erreicht werden, durch keine Nachweise belegt
(Beschwerdebegrindung, Punkte M.3, M.4, M.6a und M.7a;
Schriftsatz der Beschwerdefiithrerin vom 7. Marz 2016,
Punkte C.1). Wie wahrend der miindlichen Verhandlung
diskutiert, liegt die Darlegungs- und Beweislast in
diesem Fall bei der Beschwerdefihrerin, weil die im
Streitpatent angegebenen Effekte fir die Kammer

plausibel und idberzeugend sind.

Der von den Beschwerdegegnerinnen fur beide Merkmale J
und K angegebene gleiche Effekt, namlich eine
Verbesserung der Reinigungskraft der Vorrichtung, wird
insbesondere fir Merkmal J durch das Streitpatent,
Absatz 9, Spalte 2, Zeile 50-58, nicht gestitzt. In der
Tat wird in Spalte 2, Zeile 58, bis Spalte 3, Zeile 7,
offenbart, was mit Rohren an Stelle von Diisen erreicht
wird, d.h. ein geringeres Risiko an zusetzen

(Beschwerdeerwiderung, Punkte C.II.7 bis 10). Das



- 33 - T 1298/15

Risiko an Zusetzen (Merkmal J) ist fiur die Kammer mit

der Reinigungskraft (Merkmal K) nicht wverbunden.

Wie von der Beschwerdefiihrerin vorgetragen, gibt es
somit keine Synergie zwischen den Effekten der Merkmale
J und K (Beschwerdebegrindung, Punkt M.5). Deren
entsprechende Beibringung fiir die erfinderische
Tatigkeit des beanspruchten Gegenstandes des Anspruchs
1 kann im Gegensatz zur Meinung der
Beschwerdegegnerinnen somit unabhdngig voneinander

geprift werden und zwar durch Teilaufgaben.

Die zu ldsenden Teilaufgaben

Die aus den Effekten von Merkmal J herleitbare
Teilaufgabe kann somit darin gesehen werden, den
Wartungsaufwand der Reinigungsvorrichtung zu vermindern

(erste Teilaufgabe).

Die aus den Effekten von Merkmal K herleitbare
Teilaufgabe kann somit darin gesehen werden, die
Reinigungswirkung der Vorrichtung zu erhdhen (zweite

Teilaufgabe) .

Der wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
von der Beschwerdegegnerinnen formulierte einzige
Aufgabe, die Reinigungskraft {iber die gesamte Zeit zu
gewahrleisten aufgrund einer angeblichen Synergie
zwischen den Effekten der Unterscheidungsmerkmale, kann

die Kammer somit sich nicht anschlieBen.
Merkmal J
Laut der angefochtenen Entscheidung, Punkte 2.4.2.3 und

2.4.2.4, begrindet Merkmal J die erfinderische

Tatigkeit des beanspruchten Gegenstandes.
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Die Kammer teilt die Meinung der Beschwerdegegnerinnen,
dass die Schlduche des Dokuments D5 ("flexible tubes"
66, 67) nicht gleich den Rohren gemal Merkmal J
anzusehen sind. In diesem Sinne hat die
Beschwerdefilhrerin ihre Behauptung, dass sie als gleich
zU betrachten waren, nicht nachgewiesen
(Beschwerdebegriindung, Punkte M.7b und M.8 und
Schriftsatz der Beschwerdefihrerin vom 7. Marz 2016,
Punkt C.6; Beschwerdeerwiderung, Punkt C.II.8). Wie
wahrend der miindlichen Verhandlung diskutiert, liegt
die Darlegungs- und Beweislast hier auch bei der
Beschwerdefilhrerin, weil sie iberzeugen muss, dass die
angefochtene Entscheidung, Seite 11, die negativ
gegenliber ihrer Ansicht bzw. Behauptung ist, als falsch

anzusehen ist.

Das Dokument D9, welches auf dem relevanten technischen
Gebiet liegt, offenbart ein Spilrohr ("ejection pipe"
13), das geeignet ist, ein Gemisch aus Reinigungsmittel
und Druckluft abzugeben (Beschwerdebegrindung, Punkte

M.7c und M.8; Beschwerdeerwiderung, Punkt C.II.9).

Die Kammer teilt jedoch die Meinung der
Beschwerdegegnerinnen, dass der vor die erste
Teilaufgabe gestellte Fachmann, den Wartungsaufwand zu
vermindern, auch die Ausrichtung der Figuren 2 und 3
der D9 einfiihrte, d.h. die Spriheinrichtung mit den
Spilrohren horizontal anordnete. Dadurch gelangte er
nicht zum beanspruchten Gegenstand, weil er Merkmal K

nicht verwirklichte.

Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdefilhrerin, ist
die Kammer der Auffassung, dass der Fachmann die
komplette Konfiguration der D9, Figuren 2 und 3, auch

im Lichte der Teilaufgabe in Verbindung mit Merkmal J
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ibernahme. Die Beschwerdefithrerin hat keine Argumente
bzw. Beweis vorgebracht, aus welchem Grund der Fachmann
nur das SplUlrohr ("ejection pipe" 13) allein aus der
Offenbarung des Dokuments D9, Figuren 2 und 3,

isolierte bzw. auswahlte.

Das Dokument D10, welches auch auf dem relevanten
technischen Gebiet liegt, offenbart Spiilrohre ("washing
nozzle" 37, 73), die geeignet sind, ein Gemisch aus
Reinigungsmittel und Druckluft abzugeben
(Beschwerdebegriindung, Punkte M.7d und M.38;
Beschwerdeerwiderung, Punkt C.II.10).

Die Kammer ist jedoch der Meinung, dass der vor die
erste Teilaufgabe gestellte Fachmann, den
Wartungsaufwand zu vermindern, auch die Ausrichtung der
Figuren 2 und 3 der D10 soweit wie moglich einfihrte,
d.h. er die Spriheinrichtung so anderte, dass er
Merkmal K nicht verwirklichte. Dadurch gelangte er

nicht zum beanspruchten Gegenstand.

Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdefiihrerin ist die
Kammer auch in diesem Fall der Auffassung, dass der
Fachmann in der Tat die komplette Konfiguration der
D10, Figuren 2 und 3, auch im Lichte der Teilaufgabe in
Verbindung mit Merkmal J Ubernahme. Die
Beschwerdefihrerin hat keine Argumente bzw. keinen
Beweis daflir vorgebracht, aus welchem Grund der
Fachmann nur Spilrohre ("washing nozzle" 37, 73) allein
aus der Offenbarung des Dokuments D10 isolierte bzw.

auswahlte.

Die Beschwerdefiihrerin hat wahrend der miindlichen
Verhandlung argumentiert, dass das Dokument D13,
letzter Absatz, die Problematik der Verstopfung der

Diisen offenbart. Dies sei eine Anregung fir den
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Fachmann, eine Alternative zu Disen in der
Reinigungsvorrichtung von D1 zu suchen. Da eine solche
Alternative in jedem der Dokumente D5, D9 und D10, d.h.
ein Spilrohr, offenbart ist, kdénne Merkmal J keine

erfinderische Tatigkeit begriinden.

Die Kammer ist nicht idberzeugt von der formulierten
Aufgabe beziiglich der Suche nach einer Alternative im
Lichte der unter Punkt 5.5 oben angegebenen Aufgabe fir
das Merkmal J. Auf jedem Fall, sogar wenn die Kammer
sich dieser Meinung anschldsse, dass D13 eine Anregung
fir den Fachmann sei, eine Alternative fiir die Dise der
Reinigungsvorrichtung von D1 zu suchen, gelten noch die
unter Punkten 5.6.1 bis 5.6.3 oben angegebenen Griinde

bzw. Argumente.

Wie von der Beschwerdefihrerin vorgetragen, offenbart
D13 die Problematik der Disenverstopfung durch
verringerte Disenquerschnitte. Es wird in D13 jedoch
nicht offenbart, Diisen durch Roéhren zu ersetzen. Es ist
somit dadurch nicht belegt, dass Merkmal J zum
Fachwissen gehdrte (Beschwerdebegriindung, Punkte M.7e
und M.8 und Schriftsatz der Beschwerdefiihrerin wvom

7. Marz 2016, Punkt A.5; Beschwerdeerwiderung, Punkt
C.III). Deshalb kann der Fachmann mit dem Dokument D13
allein in Kombination mit der Reinigungsvorrichtung von
D1 nicht zum beanspruchten Gegenstand gelangen, ohne

erfinderisch tatig zu werden.
Merkmal K
Merkmal K wird in der angefochtenen Entscheidung

beziglich der erfinderischen Tatigkeit ausgehend von D1

nicht diskutiert.
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Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdegegnerinnen ist
Merkmal K aus dem Dokument D8, Figur 12, fir den
Fachmann bekannt. Wie von der Beschwerdefilhrerin
vorgetragen, weist die Zerstdauberaufnahme gemdl Merkmal
K zwangslaufig eine Dicke auf. Der Mittelpunkt der
Zerstauberaufnahme gemadB Merkmal K ist in Anspruch 1
des Hauptantrags in vertikaler Richtung nicht
definiert. Deshalb wird Merkmal K in D8, Figur 12, als
offenbart betrachtet.

Der Fachmann ist immer auf der Suche nach einer
Verbesserung der Vorrichtung, im vorliegenden Fall
deren Reinigungswirkung, so dass er sogar dann, wenn
die Aufgabe in D8 nicht explizit in direkter Verbindung
mit Merkmal K angegeben ist (Seite 2, Zeilen 24-31),
die Lehre dafiir in Betracht zdge. Im Lichte der
Offenbarung der D8, Figur 12, die auf dem relevanten
technischen Gebiet liegt, dachte er sofort, die
Ausrichtung der D8 in der Vorrichtung der D1 zu
probieren. Er hatte dafiir keine technische
Schwierigkeiten, d.h. die Diisen ("cleaning gun" 168a
bis 168d, 176) des Dokuments D1, Figur 6, so wie im
Dokument D8, Figur 12, zu orientieren (Seite 35, Zeilen
7-25). Merkmal K kann somit keine erfinderische

Tatigkeit begriinden.

Ausgehend von D12

Das Dokument D12 (Absatze, 24, 29, 30, Figur) offenbart
eine Reinigungsvorrichtung ("Reinigungsgerat" 10) fir
Zerstauber ("Lackierpistole") (Merkmal A)
(Beschwerdebegriindung, Punkt K und Schriftsatz der
Beschwerdefiihrerin vom 7. Marz 2016, Punkt B;

Beschwerdeerwiderung, Punkt C.I), umfassend mindestens
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eine Zerstauberaufnahme ("Bohrung" 34) zur Aufnahme

eines Zerstaubers (Merkmal B),

eine Mischeinrichtung ("Reinigungsmittelversorgung",
"Turbo-Cleaner" 58) mit einem Drucklufteingang durch
ein federbelastetes Riickschlagventil, einem
Reinigungsmitteleingang durch ein pneumatisch
gesteuertes Ventil und einem Gemischausgang durch ein

pneumatisch gesteuertes Hauptventil (Merkmal C), wobei

die Mischeinrichtung (58) dazu eingerichtet ist, dass
Druckluft idber den Drucklufteingang mit einem
Druckluftdruck zufihrbar ist (Merkmal D), wobei

die Mischeinrichtung (58) dazu eingerichtet ist, dass
Reinigungsmittel ("losemittel") {lber den
Reinigungsmitteleingang mit einem Reinigungsmitteldruck
zufihrbar ist (Merkmal E), wobei

die Mischeinrichtung (58) dazu eingerichtet ist, die
Druckluft und das Reinigungsmittel zu mischen und dem
Gemischausgang als Druckluft-Reinigungsmittel-Gemisch

("Reinigungsmittel") zuzufihren (Merkmal F), wobei

eine Spriheinrichtung ("Disen" 48), die mit dem
Gemischausgang durch die Schlauche (52) und das
Verteilungselement (54) verbunden ist, auf die
Zerstauberaufnahme (34) ausgerichtet ist und zum
Versprithen des Reinigungsgemisches ("Reinigungsmittel™)

geeignet ist (Merkmal G),

wobei die Mischeinrichtung (58) dazu eingerichtet ist,
die Druckluft mit einer Druckdifferenz gegeniiber dem
Reinigungsmittel ("Losemittel") dem Gemischausgang

zuzufihren (Merkmal H) .
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Dies ist zwischen den Parteien unstreitig
(Beschwerdebegriindung, Punkte K und L, Schriftsatz vom
7. Marz 2016, Punkte B und C.1 bis C.3;
Beschwerdeerwiderung, B.II und C.II.3).

Merkmal T

Es ist zwischen den Parteien streitig, ob D12
offenbart, dass die Mischeinrichtung ferner dazu
eingerichtet ist, die Druckluft mit einem hoheren Druck
als das Reinigungsmittel dem Gemischausgang zuzufithren
(Merkmal I).

Laut der Beschwerdefithrerin sei die im Dokument D12,
Spalte 5, Zeilen 15-30, offenbarte
Reinigungsvorrichtung so wie in der unten angegebenen
Figur konzipiert bzw. offenbart, siehe Seite 26 der
Beschwerdebegriindung. Die Beschwerdefiithrerin
argumentiert, dass der Turbo-Cleaner (58) ohne weiteres
lediglich mittels Steuerung durch das pneumatisch
gesteuerte Ventil V3 ermdgliche, die Druckluft mit
einem hoheren Druck als das Reinigungsmittel dem
Gemischausgang zuzufilhren. Der Turbo-Cleaner sei ohne
Umbauten geeignet, um die Druckluft mit einem hdheren
Druck als das Reinigungsmittel dem Gemischausgang

zuzufihren.

Gemischausgang

Hauptventil V1

! _Turbo-Cleaner 58
v

Ventil V3
Riickschlagventil V2—_|

Losemittel-
eingang

Druckluft-

eingang
PDruckluft<pLosemitte!

Druckregier
PLosemittel ~
PDruckluft

Figur der Beschwerdebegriindung, Seite 26
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Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdefilhrerin ist die
Kammer der Meinung, dass es D12 nicht zu entnehmen ist,
dass der Turbo-Cleaner (58) geeignet ist, Druckluft und
Reinigungsmittel mit dem beanspruchten Druckverhaltnis
zu mischen. Diese Eignung ist in der Tat in D12 nicht

offenbart bzw. angeregt.

D12, Absatz 30, Zeilen 26-30, offenbart sogar das
Gegenteil, namlich dass der "Druck des Lésemittels muss
dabei immer um 0,5 bar hoéher liegen als der der
Druckluft. Um die Beschaffenheit der Mischung zu
verdndern, kdénnen beide Driicke proportional zueinander
liber Druckregler eingestellt werden, bis die Menge des
Gemisches so eingestellt ist, das ein optimales
Splilergebnis erzielt wird" (hervorgehoben von der

Kammer) .

Es mag sein, wie von der Beschwerdefihrerin geltend
gemacht, dass es sich beil dieser Offenbarung um das
Druckverhdltnis am Eingang des Turbo-Cleaners (58)
handelt, siehe Spalte 5, Zeilen 23-26. Dies andert
allerdings nichts daran, dass das Wort "proportional"
im Zusammenhang mit dem "muss...immer...hdher liegen"
auszulegen ist. Der in der Figur von D12 angegebene
Materialdruckregler (60) hat somit explizit als Ziel,
die Driicke proportional zu andern (siehe auch Absatz
24, Spalte 3, Zeilen 58-65). Die Lehre der D12 besteht
somit darin, dass die dort offenbarte
Reinigungsvorrichtung dafiir geeignet ist, den Druck des
Reinigungsmittels hoéher als den der Druckluft
einzustellen. Eine Lehre flr das Gegenteil ist fir den

Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Die Beschwerdefiihrerin hat wahrend der mindlichen

Verhandlung weiter argumentiert, dass der
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Druckluftdruck in der Reinigungsvorrichtung wvon D12
zwangslaufig hoher als der Reinigungsmitteldruck sein
misse, weil die Reinigungsvorrichtung sonst nicht
funktionieren konne. Laut der Beschwerdefithrerin komme
das Reinigungsmittel bis zum Riickschlagventil V2 durch
die Y-fo0rmigen Leitungen, so dass der Druck der
Druckluft den Druck des Reinigungsmittels iberwinden
misse, d.h. hoher sein misse, um durch das
Rickschlagventil V2 zu kommen. Das Rickschlagventil V2
in dem Druckluftanschluss des Turbo-Cleaners (58) nur
6ffne, wenn der Druck des Reinigungsmittels kleiner als
der der Luftdruck am Drucklufteingang des Turbo-
Cleaners sei. Merkmal I sei somit inhdrent zu der

Of fenbarung des Dokuments D12.

Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschlieBen.

Wie wahrend der miindlichen Verhandlung diskutiert, ist
die Konzipierung des Turbo-Cleaners (58) der
Reinigungsvorrichtung von D12 nicht im Detail
offenbart, z.B. die Y-fdormige Verbindung der Leitungen
oder die Regulierung des Riickschlagventils V2. Deshalb
ist die Kammer nicht hinreichend davon iberzeugt, dass
der Turbo-Cleaner von D12 unvermeidlich wie von der

Beschwerdefihrerin beschrieben funktioniert.

Die Beschwerdefiihrerin vertritt weiter die Meinung,
dass es in D12 offenbart sei, dass der hohere
Reinigungsmitteldruck am Eingang des Turbo-Cleaners
durch eine Abrisskante reduziert wird. Laut der
Beschwerdefiithrerin sei die Reinigungsvorrichtung des
Dokuments D12, Spalte 5, Zeilen 15-30, so wie in der
unten angegebenen Figur konzipiert bzw. offenbart,
siehe Seite 8 des Schriftsatzes der Beschwerdefiihrerin
vom 7. Marz 2016. Diese Abrisskante ermdgliche durch

eine Drosselung, den Druck des Reinigungsmittels so zu
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verringern, dass er geringer als der Druckluftdruck
werde. Dies stehe auch im Zusammenhang mit dem Argument
bzw. der Auslegung, dass der Druck des
Reinigungsmittels stromabwarts hinter dem
Rlickschlagventil V2 kleiner als am Drucklufteingang
sein misse, um die Funktionsfahigkeit des Turbo-
Cleaners zu gewahrleisten.

Gemischausgang

_______________

pneumatisch gesteuertes
Hauptventil

|
E/Turbo-CIeaner 58

|
PDruckluft > pLosemittel

| -Abrisskante

pneumatisch gesteuer-
! tes Ventil
Riickschlagventil—_

Losemittel-
eingang

Druckluft-

eingan,
9eng PDruckluft<pLésemittel

Druckregler
PpLosemittel ~
PDruckluft

Figur des Schriftsatzes der Beschwerdefilhrerin wvom
7. Marz 2016, Seite 8

Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschlielen.
Wie von den Beschwerdegegnerinnen vorgetragen, betrifft
die Abrisskante in D12 das Reinigungsmedium, d.h. das
Druckluft-Reinigungsmittel-Gemisch, und nicht das
Losemittel, d.h. das Reinigungsmittel. Die Kammer ist
somit der Auffassung, dass die Abrisskante in
Stromrichtung hinter dem pneumatischen Hauptventil
liegt, und nicht wie von der Beschwerdefihrerin
dargestellt, zwischen dem Pneumatik-Ventil V3 des

Losemittels und dem Hauptventil.

Es wird schlieBlich angemerkt, dass gemal Merkmal I die
Mischeinrichtung eingerichtet ist, die Druckluft mit
einem hoheren Druck als das Reinigungsmittel dem

Gemischausgang zuzufihren. Im Gegensatz zur Meinung der
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Beschwerdefiihrerin definiert Merkmal I explizit nicht
die Driicke am Ausgang der Mischeinrichtung
(Beschwerdebegriindung, Punkt K.2.c). Diese Auslegung
des Merkmals I steht auch im Einklang mit dem im D12
offenbarten Druckverhdltnis am Eingang der

Mischeinrichtung.

Deshalb ist das Merkmal I des Anspruchs 1 aus D12 nicht
bekannt.

Erfinderische Tatigkeit der beanspruchten Losung

Laut der Beschwerdefiihrerin kdnne
Unterscheidungsmerkmal I auBer Acht gelassen werden,
weil es mit keinen "Nachteilen", d.h. Effekten,

verbunden sei.

Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschlieBen,
well Merkmal I mit dem technischen Effekt, eine
Verbesserung der Reinigungswirkung zu erreichen,

verbunden ist (siehe Streitpatent, Absatz 9).

Die zu losende Aufgabe kdnnte deshalb darin gesehen
werden, eine Verbesserung der Reinigungswirkung in der

Vorrichtung der D12 zu erreichen.

Das einzige verfiigbare Dokument des Stands der Technik,
das das Merkmal I offenbart, ist D1 (siehe Punkt 5.3
oben) . Dies wird jedoch bloB im Lichte der Eignung der
in D1 offenbarten Vorrichtung anerkannt, d.h. fiir einen
Druck des Reinigungsmittels, der null ist. Wie von den
Beschwerdegegnerinnen geltend gemacht, sind die in D1
beschriebenen Betriebsarten jedoch anders als
beansprucht, d.h. der Druck der Luftdruck ist egal oder
kleiner als der Druck des Reinigungsmittels, siehe z.B.
Seite 49, Anspruch 26.
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Es ist ferner fir den Fachmann der schematischen Figur
8 des Dokuments D1 nicht zu entnehmen, dass der Druck
des Reinigungsmittels (inharent) kleiner als der Druck
der Druckluft ist, bloB weil der Durchmesser der Diise
fiir das Reinigungsmittel ("nozzle" 186a) kleiner als
der der Dise fiur die Druckluft ("nozzle" 186b) ist,
siehe Seite 30 Zeilen 16-21 ("...from the smaller-
diameter first nozzle 186a..."). In der Tat, wie wvon
den Beschwerdegegnerinnen vorgetragen, gibt es bei der
Leitung ("passage" 184b) der Druckluft auch eine
sprunghafte, starke Verringerung des Durchmessers
(siehe "nozzle end" 180), die eine Drosselung mit einer
unbekannten Verringerung des Drucks der Druckluft
herbringt. Ferner, wie schon erwahnt, funktioniert die
Reinigungsvorrichtung des Dokuments D1 mit einem
Druckverhdltnis anders als beansprucht. Deshalb kann
nicht hergeleitet werden, dass fir den Fachmann der
Druck des Reinigungsmittels in der
Reinigungsvorrichtung des Dokuments D1 inhdrent kleiner
als der Druck der Druckluft ist. Aus diesem Grund,
falls der Fachmann die Lehre des Dokuments D1 in die
Reinigungsvorrichtung des Dokuments D12 idbertrige,
gelangte er nicht zum beanspruchten Gegenstand

(ungeachtet der Merkmale J und K).

Ferner kann die Eignung der Vorrichtung des Dokuments
D1 (Druck des Reinigungsmittels ist null im Betrieb)
gemal Merkmal I nicht iUbertragen werden, ohne eine
Anderung der Vorrichtung des Dokuments D12
durchzufihren, weil die letztere Vorrichtung auch
anders als beansprucht funktioniert (siehe Punkt 5.9.2
oben). Es ist nicht klar, aus welchem Grund und wie der
Fachmann die Vorrichtung des Dokuments D12 so wie

beansprucht anderte bzw. geeignet machte.



.11

.12

- 45 - T 1298/15

Merkmal I begriindet somit eine erfinderische Tatigkeit
des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hauptantrags

ausgehend von Dokument D12.

Daher eriibrigt sich eine Diskussion, ob D12 Merkmal J

und/oder K offenbart oder nicht.

Im Lichte der o.a. Grlinde ist der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags erfinderisch (Artikel 100
a), 56 EPU).

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 100 a), 56 EPU) -
Anspruch 10

Da Anspruch 10 des Hauptantrags die Merkmale des
Anspruchs 1 enthalt, ist dessen Gegenstand ebenfalls
erfinderisch, und zwar aus den selben oben angegebenen
Grinden (Artikel 100 a), 56 EPU).

Ausfiihrbarkeit (Artikel 100 b), 83 EPU)

Anspriche 1 und 10

GemaB Merkmalen H und I des Anspruchs 1 des
Hauptantrags ist die Mischeinrichtung eingerichtet, die
Druckluft mit einem hoheren Druck als das
Reinigungsmittel dem Gemischausgang zuzufihren. Im
Gegensatz zur Meinung der Beschwerdefiihrerin definieren
Merkmale H und I nicht die Driicke am Ausgang der
Mischeinrichtung. Deshalb sind ihre Argumente beziiglich
der mangelnden Ausfiihrbarkeit, die auf dieser Auslegung
basiert sind, nicht Uberzeugend (Beschwerdebegriindung,
Punkt 0.1 und Schriftsdtze der Beschwerdefiihrerin vom
7. Marz 2016, Punkt D.1 und vom 10. Mai 2019, Punkt E;
Beschwerdeerwiderung, Punkt D.I; angefochtene
Entscheidung, Punkt 2.2.1.2). Wie wahrend der
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mindlichen Verhandlung diskutiert, betreffen Merkmale H
und I auch nicht die Dricke am Eingang der

Mischeinrichtung.

Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdefilhrerin steht
Merkmal C durch angebliche Eingangsdriicke auch nicht im
Widerspruch mit den Merkmalen H und I, wobei das
Reinigungsmittel und die Druckluft mit moglichen
anderen Dricken dem Gemischausgang zugefiihrt werden. Es
gehort zum Fachwissen des Fachmanns, Drilicke in
Leitungen zu andern bzw. anzupassen. Eine
Mischeinrichtung zu realisieren, gehort auch zum

Fachwissen.

Entsprechendes gilt fir Anspruch 10.

Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer hat
die Beschwerdefilhrerin weiter argumentiert, dass
Merkmal I keine strukturellen Merkmale enthalte, so

dass der Fachmann nicht wisse, wie es auszufihren sei.

Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschlieBen,
weilil es, wie von den Beschwerdegegnerinnen geltend
gemacht, zweifellos zum Fachwissen des Fachmanns
gehort, Dricke in Leitungen zu andern bzw. anzupassen

gehort, z.B. durch Druckregler.

Anspruch 4

Die Kammer teilt die Meinung der angefochtenen
Entscheidung, Punkt 2.2.2.2. Das in Anspriichen 3 und 4
enthaltene Wort "eingerichtet™ ist als "geeignet"
auszulegen und eine Anpassung des Druckes in einer
Leitung gehort zum Fachwissen des Fachmanns
(Beschwerdebegriindung, Punkt 0.2 und Schriftsatze der

Beschwerdefiihrerin vom 7. Marz 2016, Punkt D.2 und vom
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10. Mai 2019, Punkt E; Beschwerdeerwiderung, Punkt
D.II).

Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdefilhrerin wird
die im Absatz 30, Spalte 7, Zeilen 24-30, des
Streitpatents offenbarte Diise (vgl. auch Unteranspruch
5 des Streitpatents) bloB als Beispiel angegeben, um
den Druck der Druckluft hoher (z.B. um 3 bar) als den
Druck des Reinigungsmittels sicherzustellen, d.h.
nicht, um die Dricke einzustellen. Wie schon erwahnt,
gehort es zum Fachwissen des Fachmanns, Driicke in

Leitungen zu andern bzw. anzupassen.

Deshalb ist die in den Ansprichen definierte Erfindung
gemdl Hauptantrag ausfilhrbar (Artikel 100 b), 83 EPU).

Antrag auf Vorlagen von Rechtsfragen an die GroBe

Beschwerdekammer

Die Beschwerdefiihrerin hat auf Basis des Artikels 112
(1) a) EPU beantragt, die folgenden vier Rechtsfragen

der GroRen Beschwerdekammer vorzulegen:

1. Reicht es aus, wenn eine Einspruchsabteilung bei
ihrer Ermessensentscheidung iber die Nichtzulassung
einer verspatet eingereichten Entgegenhaltung nur
die prima-facie Relevanz der Entgegenhaltung fir
die Patentfdahigkeit (Neuheit und erfinderische
Tatigkeit) berlicksichtigt und alle anderen
Kriterien (z. B. Komplexitat des neuen Vorbringens,
Stand des Verfahrens, gebotene Verfahrensdkonomie)

unberiicksichtigt lasst?

2. Reicht es aus, wenn eine Einspruchsabteilung bei
ihrer Ermessensentscheidung iber die Nichtzulassung

einer verspatet eingereichten Entgegenhaltung nur
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die prima-facie Relevanz der verspateten
Entgegenhaltung fir den Einspruchsgrund der
fehlenden Neuheit berilicksichtigt und die prima-
facie-Relevanz der verspateten Entgegenhaltung fir
den Einspruchsgrund der fehlenden erfinderischen

Tatigkeit unberiicksichtigt lasst?

3. Liegt ein Begrindungsmangel einer
Zwischenentscheidung einer Einspruchsabteilung vor,
wenn die Zwischenentscheidung die Nichtzulassung
einer verspatet vorgebrachten Entgegenhaltung nur
mit der fehlenden prima-facie-Relevanz fir den
Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit begrindet,
aber keine Ausfihrungen zu der Relevanz der
verspatet vorgebrachten Entgegenhaltung fur den
ebenfalls vorgebrachten Einspruchsgrund der

fehlenden erfinderischen Tatigkeit enthalt?

4. Reicht es aus, wenn eine Einspruchsabteilung bei
ihrer Ermessensentscheidung tber die Nichtzulassung
des verspatet geltend gemachten Einspruchsgrundes
der fehlenden Neuheit nur die prima-facie-Relevanz
des Neuheitsangriffs bertcksichtigt und alle
anderen Kriterien (z. B. Komplexitat des neuen
Vorbringens, Stand des Verfahrens, gebotene

Verfahrenstokonomie) unberiicksichtigt lasst?

Die vier Rechtsfragen betreffen die Beriicksichtigung
des verspatet eingereichten Dokuments D12 fir die
Patentierbarkeit der beanspruchten Gegenstande des
Hauptantrags. Da D12 dafir in Betracht gezogen wurde
(siehe Punkte 5.8 bis 5.11 oben), ist dem Antrag auf
Vorlage der vorgenannten Rechtsfragen an die GroBe
Beschwerdekammer die Basis entzogen. Dies wurde von der
Beschwerdefihrerin wahrend der mindlichen Verhandlung

auch eingerdaumt, siehe Protokoll, Seite 4, Punkt EZ2.
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Der Antrag auf Vorlage von Rechtsfragen an die Grobe

Beschwerdekammer wird somit zuriickgewiesen.

Zurilickverwelsungsantrag an die Einspruchsabteilung

Die Beschwerdefiihrerin hat in Bezug auf das Dokument
D12 beantragt, die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung

zuriickzuverweisen, siehe Protokoll, Seite 4, Punkt E3.

Da das Dokument D12 fiir die Patentierbarkeit der
beanspruchten Gegenstadnde des Hauptantrags in Betracht
gezogen wurde (siehe Punkte 5.8 bis 5.11 oben), sieht
die Kammer keinen Grund, dem Antrag auf
Zurlickverweisung stattzugeben, weil die
Einspruchsabteilung durch die Beurteilung der
Beschwerdekammer gemdB Artikel 111 (2) EPU gebunden

ist.

Der Antrag auf Zurickverweisung der Angelegenheit an
die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung wird

somit zurilickgewiesen.

Antrag auf Rilickzahlung der Beschwerdegebiihr

Da der Beschwerde durch die Kammer nicht stattgegeben
wird, wird der Antrag auf Rickzahlung der
Beschwerdegebithr gemdB Regel 103 (1l)a) EPU

zuriickgewiesen (siehe Protokoll, Seite 4, Punkt E1).
Verfahrensriige
Die Beschwerdefiihrerin hat eine Verfahrensriige gemal

Regel 106 EPU schriftlich geltend gemacht

(Beschwerdebegriindung, Punkt G), die von der Kammer
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vorlaufig mit ihrem Bescheid, Punkt 8, als verfriht und

unbegrindet bewertet wurde.

Die Beschwerdefiihrerin hat anschlieBend die vorlaufige
Meinung der Kammer iber die Verfahrensriige weder
schriftlich noch miindlich wé&hrend der mindlichen

Verhandlung bestritten bzw. kommentiert.

Ferner bestatigte die Beschwerdefiihrerin wahrend der
mindlichen Verhandlung, keine weiteren Einwande gegen
den Hauptantrag zu haben und fir die Entscheidung der
Kammer keine weiteren Antrage oder Erklarungen stellen
bzw. abgeben zu wollen als die, die im Punkt III oben
angegeben sind, siehe Protokoll, Seite 4, letzter
Absatz. Deshalb hat die Beschwerdefiihrerin die
Verfahrensriige nicht weiterverfolgt. Es eribrigt sich

somit eine Entscheidung der Kammer diesbeziglich.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Der Antrag auf Vorlage von Rechtsfragen an die Grobe

Beschwerdekammer wird zuriickgewiesen.

Der Antrag auf Zurickverweisung der Angelegenheit an

die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung wird

zurickgewiesen.

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird

zurickgewiesen.

4. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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