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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Sowohl die Einsprechende (Beschwerdefihrerin 1) als

auch die Patentinhaberin (Beschwerdefilthrerin 2) legten

Beschwerde ein gegen die Zwischenentscheidung der

Einspruchsabteilung, das Streitpatent in geadnderter

Fassung gemaB dem Hilfsantrag 3a aufrechtzuerhalten.

Die vorliegende Entscheidung beruht auf dem folgenden,

von der Einsprechenden im Einspruchsverfahren

vorgelegten Dokument:

D9 DE 87 00 536 Ul

Die Einspruchsabteilung hatte wie folgt entschieden:

a)

Der Gegenstand des Hauptantrags (wie erteilt) ist
nicht neu gegeniiber Dokument D9 (Artikel 54 EPU).
Dokument D9 wurde verspatet eingereicht, ist aber
prima facie so relevant dass es zum Verfahren

zugelassen werden muss.

Hilfsantrag 1 ist ebenfalls nicht neu gegeniiber D9
(Artikel 54 EPU). Hilfsantrag 2 beruht nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit gegeniiber einer
Kombination von D9 mit dem Fachwissen des Fachmanns
(Artikel 56 EPU). Hilfsantrag 3 beruht auf einer
unzuldssigen Anderung, die iber den Inhalt der
urspringlich eingereichten Anmeldung hinausgeht

(Artikel 123 (2) EPU).

Der in der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereichte und zum Verfahren
zugelassene Hilfsantrag 3a wurde als zuléassig
gedndert angesehen (Artikel 123 (2) EPU), und
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beansprucht einen neuen und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhenden Gegenstand
(Artikel 54 und 56 EPU).

Iv. Es fand eine miindliche Verhandlung vor der Kammer
statt.

a) Die Beschwerdefihrerin 2 (Patentinhaberin)
beantragte die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und das Patent in erteilter Fassung
aufrechtzuerhalten (Hauptantrag). Hilfsweise
beantragte sie, das Patent in gednderter Fassung
auf Basis eines der Hilfsantrage 1-3, 3a (d. h. die
Beschwerde der Einsprechenden zurilickzuweisen), 4

und 5 aufrechtzuerhalten.

b) Die Beschwerdefiihrerin 1 (Einsprechende) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des europaischen Patents.

c) Der von der Beschwerdefiihrerin 2 mit ihrer
Beschwerdebegrindung gestellte Antrag auf
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wurde in der

mindlichen Verhandlung zurickgenommen.

V. Der unabhdngige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie
folgt:
"Kantenleiste filir Mobelstiicke (6), umfassend einen
Grundkbérper (1) mit einer an ein Mobelstiick (6)
anlegbaren Unterseite (2) und einer von der Unterseite
(2) abgewandten Oberseite (3, 4), wobei die Oberseite
(3, 4) zumindest einen zu einem Rand (UR, OR) des
Grundkérpers (1) hin abfallenden Ubergangsabschnitt (3)
aufweist, wobel der Ubergangsabschnitt (3) zumindest

abschnittsweise ein Dekor (5) aufweist, dadurch
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gekennzeichnet, dass das Dekor (5) auf den GrundkdSrper

(1) der Kantenleiste aufgedruckt ist."

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin 1 l&sst sich wie

folgt zusammenfassen:

a)

Die Zulassung des Dokuments D9 erfolgte unter
korrekter Ausubung des Ermessens der

Einspruchsabteilung.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei
nicht neu gegeniiber D9 (Artikel 54 EPU).

Sollte der Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch als
neu gegeniiber D9 von der Kammer eingestuft werden,
sel die Sache an die Einspruchsabteilung
zurickzuverweisen, insbesondere um die weiteren im
Einspruchsverfahren geltend gemachten

Neuheitsangriffe zu prifen.

Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin 2 l&dsst sich wie

folgt zusammenfassen:

a)

Bei der Zulassung des Dokuments D9 habe die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeilibt,
so dass das Dokument D9 nicht zum Verfahren

zugelassen werden durfe.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag
sel neu gegenuber D9 (Artikel 54 EPU), da in D9
nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei, dass
die Kantenleiste an ihrer oberen vorderen Kante

abgerundet ausgebildet ist.
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Entscheidungsgriinde

Zulassung des Dokuments D9

1. Die Beschwerdefiihrerin 2 beantragte, die Entscheidung
der Einspruchsabteilung, das Dokument D9 zum Verfahren
zuzulassen, aufzuheben und D9 die Zulassung zum

Verfahren zu verwehren.

1.1 Aus Sicht der Beschwerdefilhrerin 2 hat die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen bei der Zulassung des
Dokuments D9 zum Verfahren aus folgenden Grinden nicht

korrekt ausgeiibt:

a) Die Einspruchsabteilung habe bei ihrer Entscheidung
nicht den Stand des Verfahrens berilicksichtigt, da
vor einer Zulassung des Dokuments D9 erst die als
ebenfalls neuheitsschadlich geltend gemachten
Dokumente D4 und D7 detailliert geprift werden

hatten miissen.

b) Es seien keine Grinde flir die verspatete Vorlage

von D9 angegeben worden.

c) Die Inhaberin habe nicht ausreichend Zeit gehabt,
das erst kurz vor der Verhandlung eingereichte
Dokument D9 zu studieren und Gegenstrategien zu

entwickeln.

d) Das maBgebliche Merkmal sei nicht unmittelbar und
eindeutig der Figur 1 der D9 zu entnehmen, so dass

D9 nicht relevant sei.

1.2 Die Kammer kann nicht erkennen, warum die Zulassung von
D9 erst nach einer erschépfenden Behandlung von D4 und/

oder D7 erfolgen hédtte dirfen. Es obliegt der



- 5 - T 1080/18

Einspruchsabteilung, zur Sicherstellung einer
effizienten Verhandlungsfiihrung eine aus ihrer Sicht
erfolgsversprechendere Angriffslinien zum gleichen
Einspruchsgrund vorzuziehen. Entsprechend musste die
Einspruchsabteilung nicht erst idber D4 und D7
entscheiden, bevor sie sich bei der Diskussion der
Neuheit des Hauptantrags mit dem Dokument D9
beschaftigen hatte dirfen, sondern sie durfte sich
sofort bei der Neuheitsdiskussion dem Dokumente D9

zuwenden.

Zudem ist festzustellen, dass im Protokoll unter Punkt
2 ausgefihrt wird, dass die Einsprechende in der
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erklarte,
weshalb das Dokument D9 verspéadtet eingereicht worden
war. Das Protokoll nennt hier zwar nicht den geltend
gemachten Grund, dokumentiert aber entgegen der
Behauptung der Beschwerdefihrerin 2, dass Grinde filr

die Verspatung angegeben wurden.

Das Protokoll enthdlt zudem auch keinen Hinweis darauf,
dass die Patentinhaberin der Einspruchsabteilung in der
Verhandlung signalisiert hatte, dass sie sich im
Vorfeld der Verhandlung nicht adaquat mit D9
auseinandersetzen hatte konnen und um eine Vertagung
gebeten hatte. Dies scheint auch nicht notwendig
gewesen zu sein, da D9 nur drei Seiten Beschreibung,

zwel Figuren und finf Anspriiche umfasst.

Bei der Entscheidung iber die Zulassung von D9 hat die
Einspruchsabteilung das korrekte Kriterium (prima
facie—-Relevanz) verwendet und dieses Kriterium auch
korrekt angewandt: Die prima facie-Prifung des
Dokuments hat gemaB Punkt 2 der Entscheidung der
Einspruchsabteilung ergeben, dass D9 den Ausgang des

Verfahrens maBgeblich beeinflusst, da D9 sowohl fiir den
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Hauptantrag, als auch die Hilfsantrdge von der

Einspruchsabteilung als hoch relevant angesehen wurde.

Die prima facie-Prifung ist dabei nicht gleichzusetzen
mit einer detaillierten und erschopfenden Priifung des
Dokumentes, sondern stellt eine erste grobe
Einschatzung aus Sicht der Einspruchsabteilung dar.
Nachdem die Einspruchsabteilung spater dann aber auch
nach detaillierter Prifung und Diskussion zwischen den
Parteien entschied, dass D9 aus ihrer Sicht
neuheitsschadlich fir den Gegenstand des Anspruchs 1
des Hauptantrags war, hat sich diese erste Einschéatzung
fiir die Einspruchsabteilung letztlich sogar bei

detaillierter Prifung des Dokuments bestatigt.

1.6 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, D9 zum

Verfahren zuzulassen, ist daher nicht zu beanstanden.

Hauptantrag - Neuheit gegeniiber D9

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegeniliber Dokument
D9 entgegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung

neu im Sinne des Artikels 54 EPU.

2.1 Das Dokument D9 offenbart unstrittig zwischen den
Beschwerdefihrerinnen in Figur 1 eine Kantenleiste fir
Mobelstiicke (siehe Titel), umfassend einen Grundkdrper
(Leistenkern 1 mit Auflage 4) mit einer an ein
Mobelstiick anlegbaren Unterseite (in Figur 1 die
rickwartige Flache der Kantenleiste) und einer von der
Unterseite abgewandten Oberseite, wobei die gesamte
Auflage 4 ein Dekor (Holzmaserung 5) aufweist. Das
Dekor ist auf den Grundkorper der Kantenleiste

aufgedruckt (Seite 5, erster Absatz).
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Strittig ist jedoch, ob die aus D9 bekannte
Kantenleiste an ihrer Oberseite zumindest einen zu
einem Rand des Grundkorpers hin abfallenden

Ubergangsabschnitt aufweist.

Die Einspruchsabteilung hat hierzu entschieden, dass
aus der perspektivischen Darstellung der Kantenleiste
in Figur 1 abgeleitet werden kdnne, dass die obere
vordere Kante abgerundet ausgebildet sein misse, da die
in der Figur gezeigte Schnittflache der Abtragung nicht
spitz, sondern ausgerundet zulaufe. Zudem sei keine
Kantenlinie im Bereich auBerhalb der Abtragung zu
erkennen, die jedoch bei einer rechtwinkeligen Kante

aullerhalb der Abtragung zu erwarten gewesen ware.

Die Offenbarung dieser abgerundeten Kante ist jedoch
nicht unmittelbar und eindeutig, wie es der
"Goldstandard" aus G2/10 verlangt.

Das Dokument D9 beschreibt weder im allgemeinen Teil
der Beschreibung, noch in der Beschreibung der in Figur
1 gezeigten Ausfiihrungsform der Kantenleiste explizit
die Geometrie bzw. die Querschnittsform der

Kantenleiste.

Die Erfindung der D9 ist darin zu sehen, dass der
Grundkorper der Kantenleiste aus marmoriertem
Kunststoff besteht, so dass bei einer Abtragung eines
Teils der Oberfliche (wie in Figur 1 dargestellt) eine
Sichtflé&che entsteht, die einer Holzmaserung gleicht.
Hierfiir spielt die konkrete Ausgestaltung des

Querschnitts der Kantenleiste keine Rolle.

Die Figur 1 stellt eine schematische Zeichnung dar, die
die Querschnittsform der Leiste und insbesondere auch

die Ausgestaltung der oberen vorderen Kante der
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Kantenleiste nicht unmittelbar zeigt. Auf der linken
Seite der perspektivischen Darstellung wird zwar die
Stirnseite und damit die Querschnittsausgestaltung der
Kantenleiste gezeigt, doch befindet sich gerade im
relevanten Bereich der Stirnfladche eine Abtragung.
Entsprechend kann hier kein Rickschluss darauf gezogen
werden, ob die obere vordere Kante der Kantenleiste
ausgerundet oder scharfkantig rechtwinkelig ausgebildet

ist.

Aufgrund der ausgerundeten Form des Randes an der
rechten Spitze der dargestellten Abtragung kann zwar
vermutet werden, dass die obere vordere Kante der
Kantenleiste ausgerundet zu sein scheint - es kdnnte
sich jedoch auch um eine lediglich zeichnerische
Ausgestaltung des Erstellers der Figur handeln, da
Figur 1 nur eine schematische Darstellung ist. Zudem
ware es auch denkbar, dass die Abtragung nicht in einer
Ebene erfolgte, sondern einen unregelmalRigen, raumlich

gekrimmten Verlauf aufweist.

Auch das Fehlen einer Darstellung der scharfkantigen
rechtwinkeligen Kante durch eine durchgezogene
Kantenlinie stellt zwar ein Indiz dafir dar, dass die
obere Flache abgerundet in die vordere Fladche der
Kantenleiste liberzugehen scheint. Es kdnnte sich
hierbei aber auch um eine Nachlassigkeit des Erstellers
der Figur handeln, da es sich bei der Figur eben nicht
um eine CAD-Zeichnung oder ahnliches handelt, sondern
um eine zwar mit Zeichengerat erstellte, aber dennoch

handisch ausgefilthrte perspektivische Darstellung.

Deshalb scheint es zwar wahrscheinlich zu sein, dass
die obere vordere Kante der in Figur 1 gezeigten
Kantenleiste abgerundet ausgebildet ist, ein

Restzweifel bleibt jedoch bestehen. Daher ist der Figur
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1 das strittige Merkmal nicht unmittelbar und eindeutig

zu entnehmen, wie es der "Goldstandard" aber verlangt.

2.4 Dokument D9 offenbart somit nicht einen sich zum Rand
des Grundkorpers abfallenden Ubergangsabschnitt, so
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenuber der

aus D9 bekannten Kantenleiste ist.

Zuriuckverweisung an die Einspruchsabteilung

3. Die Einsprechende hat im Einspruchsverfahren zusatzlich
zur fehlenden Neuheit gegenliber D9 geltend gemacht,
dass auch die Dokumente D1 und D4 - D7
neuheitsschadlich fiur den Gegenstand des Anspruchs 1
des Hauptantrags (Patent wie erteilt) seien. Die
Einspruchsabteilung verwies in ihrer vorlaufigen, mit
der Ladung kommunizierten Meinung darauf, dass sie D4

und D7 als neuheitsschadlich erachte.

3.1 Zur Frage der Neuheit gegeniiber diesen Dokumenten hat
die Einspruchsabteilung jedoch nicht entschieden. Diese
weiteren Neuheitsangriffe wurden nachweislich des
Protokolls der miindlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung auch noch nicht diskutiert.

3.2 Die Beschwerdefihrerin 1 beantragte daher eine
Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung, um auch
diese weiteren, bisher ungepriften Angriffe unter

Artikel 54 EPU in zwei Instanzen vorbringen zu kénnen.

3.3 Auch die Beschwerdefithrerin 2 beantragte eine
Gelegenheit, zu diesen weiteren Angriffslinien

inhaltlich vorzutragen.
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3.4 Es liegen somit besondere Grinde im Sinne von Artikel
11 VOBK 2020 vor, die eine Zurilickverweisung an die
Einspruchsabteilung rechtfertigen, da wesentliche
Fragen zur Patentfahigkeit zwischen den Parteien noch
nicht ausreichend im Rahmen einer miindlichen
Verhandlung diskutiert und von der Einspruchsabteilung

noch nicht geprift und entschieden wurden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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