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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

VITI.

Die Einsprechenden 1 und 2 legten form- und
fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der die Einspriiche gegen
das europadische Patent Nr. 1 645 339 zurilickgewiesen

worden waren.

Die Einspriiche richteten sich gegen das Streitpatent im
gesamten Umfang und stitzten sich auf die
Einspruchsgriinde nach Artikel 100 a) EPU (Neuheit und

erfinderische Tatigkeit).

Mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2020 nahm die
Einsprechende 2 ihre Beschwerde zuriick und erklarte,
dass sie an einer miindlichen Verhandlung nicht

teilnehmen werde.

Mit Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK 2020 vom
10. Dezember 2020 teilte die Beschwerdekammer den
Parteien ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und

Rechtslage und zur Geltung der VOBK 2020 mit.

Die Patentinhaberinnen nahmen mit Schriftsatz wvom
18. Februar 2021 zur Mitteilung der Kammer inhaltlich

Stellung und reichten Hilfsantrage 2 und 3 ein.

Die Einsprechende 1 reichte zur inhaltlichen
Stellungnahme auf die Kammermitteilung am
10. Januar 2022 einen Schriftsatz sowie

Versuchsergebnisse als Dokumente E15 bis E19-3 ein.

Die Pateninhaberinnen reichten in Erwiderung auf die
Stellungnahme der Einsprechenden 1 am 21. Januar 2022

einen Schriftsatz ein.



VIIT.

IX.

-2 - T 1281/18

Am 15. Februar 2022 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer unter Beachtung von Regel 115 (2) EPU und
Artikel 15 (3) VOBK 2020 ohne die ordnungsgemal
geladene, aber zum Termin nicht erschienene
Einsprechenden 2 statt. Wegen der Einzelheiten des
Verlaufs der miindlichen Verhandlung wird auf das
Protokoll verwiesen.

Die Entscheidung wurde am Schluss der miindlichen

Verhandlung verkundet.

Die Einsprechende 1 beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
den Widerruf des europaischen Patents Nr. 1 645 339

im vollen Umfang.

Die Patentinhaberinnen beantragten

die Zurickweisung der Beschwerde, d.h. die
Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung,
oder hilfsweise,

bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf Basis des Hilfsantrags 1, eingereicht
mit Schriftsatz vom 15. November 2017, oder

auf Basis eines der Hilfsantrédge 2 oder 3,

eingereicht mit Schriftsatz vom 17. Februar 2021.

Diese Entscheidung stitzt sich auf folgende Dokumente:

El: UsS 5 178 928 A;

E2: DE 195 02 389 Al;
E3: DE 24 21 794 Al;
E5: US 6 326 074 Bl;

E12: DE 29 19 847 B1l;
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E15: PFI Expertise Nr. 2109267-02-15-01
vom 29. Oktober 2021 (1. Teil);

El6: PFI Expertise Nr. 2109267-01-15-01
vom 29. Oktober 2021 (2. Teil);

E17: Erganzende Erlauterung, Michaela Wurtz

(Laborleiterin Mikrobiologie des PFI
Pirmasens e.V.);
E18-1: Fotografie einer Holzdekoroberfldache mit
vertieften Poren;
E18-2: Messdiagramm der Oberfladchenrauhigkeitsmessung;
E18-3: Maximalwerte aus dem Messdiagramm;
E19-1: Fotografie einer Holzdekoroberflache mit
erhohten Poren;
E19-2: Messdiagramm der Oberfladchenrauhigkeitsmessung;

E19-3: Maximalwerte aus dem Messdiagramm.

Der unabhangige Anspruch 1 des Patents in der erteilten

Fassung gemal Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung einer strukturierten
Oberflache auf einem plattenfdormigen Werkstiick (2) aus
Holzwerkstoff zur Verwendung als FuBbodenbelag oder
Mobelteil,

- bei dem auf eine Oberflache des Werkstlickes (2) ein
Holzdekor mittels Auftragswalzen aufgedruckt wird,
wobei das Holzdekor als Vertiefungen aufzufassende
Bereiche aufweist,

- bei dem auf das Holzdekor folgend eine zumindest
teilweise optisch transparente erste Beschichtung (22)
aus Lack auf die Oberflache des Werkstiickes (2)
aufgebracht wird und

- bei dem mittels einer eine strukturierte Mantelflache
aufweisenden Auftragswalze (14) im Direktdruckverfahren
oder Indirektdruckverfahren auf die erste Beschichtung
(22) eine zumindest teilweise optisch transparente

zweite Beschichtung (24) aus Lack mit einer raumlich
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variierenden Verteilung der Auftragsmenge in der Weise
aufgebracht wird, dass Bereiche mit hdherer
Auftragsmenge und Bereiche mit geringerer oder keiner
Auftragsmenge vorgesehen sind und dass die zweite
Beschichtung (24) eine negative Oberflachenstruktur
bildet, so dass eigentlich als Vertiefungen
nachzubildende Oberflachenstrukturen des Holzdekors als

Erhebungen (28) ausgebildet sind."

Der unabhdngige Anspruch 13 des Patents in der

erteilten Fassung gemal Hauptantrag lautet:

"Plattenfdrmiges Werkstlick aus Holzwerkstoff zur
Verwendung als FuRbodenbelag oder Mdbelteil mit einer
strukturierten Oberfldche, insbesondere hergestellt
nach einem Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 12,
- mit einem plattenfdrmigen Tragermaterial (2) aus
Holzwerkstoff,

- mit einem auf das Tragermaterial (2) aufgedruckten
Holzdekor, das als Vertiefungen aufzufassende Bereiche
aufweist,

- mit einer auf das Holzdekor folgenden, zumindest
teilweiseoptisch transparenten ersten Beschichtung (22)
aus Lack und

- mit einer aus Lack gebildeten, zumindest teilweise
optisch transparenten zweiten Beschichtung (24), die
mit einer raumlich variierenden Verteilung der
Auftragsmenge auf die erste Beschichtung (22) mit Hilfe
eines Direktdruckverfahrens oder eines
Indirektdruckverfahrens aufgebracht ist, so dass
Bereiche mit hoherer Auftragsmenge und Bereiche mit
geringerer oder keiner Auftragsmenge vorgesehen sind,
und die eine negative Oberflachenstruktur bildet, so
dass eigentlich als Vertiefungen nachzubildende
Oberflachenstrukturen des Holzdekors als Erhebungen
(28) ausgebildet sind."
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Der unabhdngige Anspruch 22 des Patents in der

erteilten Fassung gemal Hauptantrag lautet:

"Vorrichtung zur Herstellung einer strukturierten
Oberflache auf einem plattenfdrmigen Werkstiick (2) aus
Holzwerkstoff zur Verwendung als FuBbodenbelag oder
Mobelteil,

- mit mindestens einer eine Auftragswalze aufweisenden
Bearbeitungsstation (18, 20) zum Aufdrucken eines
Holzdekors, das als Vertiefungen aufzufassende Bereiche
aufweist,

- mit einer eine Auftragswalze (10) aufweisenden
Bearbeitungsstation (6) zum Aufbringen einer auf das
Holzdekor folgenden zumindest teilweise optisch
transparenten ersten Beschichtung (22) aus Lack auf die
Oberflache des plattenfdormigen Werkstiickes (2) und

- mit einer Bearbeitungsstation (8), die eine eine
strukturierte Mantelflédcheaufweisende Auftragswalze
(14) zum direkten oder indirekten Aufdrucken einer
zumindest teilweise optisch transparenten zweiten
Beschichtung (24) aus Lack auf die erste Beschichtung
(22) aufweist und die zweite Beschichtung (24) mit
einer raumlich variierenden Verteilung der
Auftragsmenge auf die erste Beschichtung (22)
aufbringt, so dass Bereiche mit hdherer Auftragsmenge
und Bereiche mit geringerer oder keiner Auftragsmenge
vorgesehen sind, wobei die strukturierte Mantelflédche
der Auftragswalze (14) eine Oberflachenstruktur zum
Erzeugen einer negativen Oberflachenstruktur auf dem
plattenformigen Werkstiick (2) definiert, so dass die
zweite Beschichtung (24) eine negative
Oberflachenstruktur bildet, so dass eigentlich als
Vertiefungen nachzubildende Oberflachenstrukturen des

Holzdekors ais Erhebungen (28) ausgebildet sind."
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XIV. Im Hinblick auf die Entscheidung der Kammer ist eine
Wiedergabe des Wortlauts von Anspriichen der

Hilfsantrdge nicht erforderlich.

XV. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.

Entscheidungsgrunde

1. Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gegeniiber E12
(Artikel 100 a) und 54 EPU)

1.1 Die Kammer schlieBt sich den Patentinhaberinnen an,
dass E12 kein Verfahren zur Herstellung einer
strukturierten Oberfldche aus einem plattenfdormigen
Werkstiuck aus Holzwerkstoff zur Verwendung als
FuRbodenbelag oder Mdbelteil gemaBl Anspruch 1 des
Streitpatents offenbart (siehe Punkt III.1, Absétze 1
bis 3, der Beschwerdeerwiderung), weil E12 sich auf ein
Flachengebilde auf Basis einer Papier- oder
Kunststofffolienbahn mit einem Holzmaserungsdekor und
auf ein Verfahren zu dessen Herstellung bezieht (siehe
E12, Anspruch 1 und 9, Figur 2 und Spalte 4, Zeilen 54
bis 61).

1.2 Dass in E12 ebenfalls ein Verfahren offenbart werde,
mit dem auch ein Flachengebilde aus Holzwerkstoff mit
einer strukturierten Oberflache versehen werden kdnne
(siehe Seite 5, erster Absatz der
Beschwerdebegrindung), ist ein Gesichtpunkt im Rahmen
der Diskussion der erfinderischen Tatigkeit, nicht

jedoch der Neuheit.

1.3 Die Kammer ist daher von der Argumentation der

Einsprechenden 1 nicht iberzeugt und ist der Meinung,
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dass E12 nicht neuheitsschéadlich flir den Gegenstand des

Anspruchs 1 ist.

Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 13 gegenliber E12
(Artikel 100 a) und 54 EPU)

Die Kammer kann sich nicht der Einsprechenden 1
anschlieRen (siehe Punkt II.2.1 ihrer
Beschwerdebegriindung), dass E12 neuheitsschadlich fir
den Gegenstand des Anspruchs 13 sei.

Wie im Bezug aus Anspruch 1 oben erliautert, betrifft
E12 ein Flachengebilde auf Basis einer Papier- oder
Kunststofffolienbahn, so dass der Gegenstand des
Anspruchs 13, der ein plattenfdrmiges Werkstiick aus

Holzwerkstoff betrifft, gegeniiber E12 neu ist.

Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 22 gegeniliber
E12 (Artikel 100 a) und 54 EPU)

Die Kammer kann sich der Einsprechenden 1 nicht
anschlieBen, dass E12 ein Verfahren gemaBl Anspruch 1
beschreibt und daher implizit auch eine Vorrichtung mit
Bearbeitungsstationen zur Durchfihrung dieses
Verfahrens offenbart (siehe Punkt II.2.2, erster und

zweiter Absatz ihrer Beschwerdebegriindung) .

Die Kammer stimmt vielmehr mit den Patentinhaberinnen
iberein, dass E12 keine Vorrichtung zur Herstellung
einer strukturierten Oberflache auf einem
plattenfdormigen Werkstiick aus Holzwerkstoff offenbart
(siehe Punkt III.1, zweiter Absatz, und Punkt III.2.Z2,
letzter Absatz, der Beschwerdeerwiderung), sondern eine
nicht im Detail beschriebene Vorrichtung zur
Herstellung eines Fladchengebildes auf Basis einer
Papier- oder Kunststofffolienbahn (siehe E12, Spalte 4,
Zeilen 13 bis 37).
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Der Argumentation der Einsprechenden 1, dass im Absatz
[0003] des Streitpatents angegeben werde, dass die
Dicke des plattenfdrmigen Werkstickes aus Holzwerkstoff
kein beschrankendes Merkmal ist und dass sehr dinne
Holzplatte allgemeinen bekannt seien, so dass die
Vorrichtung von El2 geeignet fir plattenfdrmige
Werkstiicke aus Holzwerkstoff sei, kann nicht gefolgt

werden.

Die Kammer ist der Auffassung, dass, weil die
Vorrichtung von E12 im Detail nicht beschrieben wird
und eine Papier- und Kunststofffolienbahn allgemein
unterschiedliche strukturelle Eigenschaften, wie
Steifigkeit und Biegbarkeit, im Vergleich zu einem
plattenformigen Werkstick aus Holzwerkstoff hat, auch
wenn dieses dinn ist, aus E12 nicht eindeutig und
unmittelbar entnommen werden kann, dass die dort
erwahnte Vorrichtung idberhaupt zur Herstellung einer
strukturierten Oberflache auf einem plattenfdrmigen

Werkstick aus Holzwerkstoff geeignet ist.

Die Kammer ist daher von der Argumentation der

Einsprechenden 1 nicht tberzeugt.

Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 13 gegenliber Eb5
(Artikel 100 a) und 54 EPU)

Die Kammer kann sich nicht der Einsprechenden 1
anschlieBen (siehe Seite 12, letzter Absatz, - Seite
14, erster Absatz, der Beschwerdebegriindung), dass Eb5

die Merkmalskombination 13.8 offenbart, namlich dass:

"die (zweite Beschichtung) eine negative

Oberflachenstruktur bildet, so dass eigentlich als
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Vertiefung nachzubildende Oberfldchenstrukturen des

Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind",

weil "pattern layer 3" der E5 als die negative

Oberflachestruktur gemal Merkmal 13.8 anzusehen ist.

Dies ist aus der E5 eindeutig und unmittelbar nicht zu

entnehmen.

Richtig ist zwar, dass die Stellen, an denen die zweite
Beschichtung (5, 6) eine hbhere Auftragsmenge aufweist,
dem Element "pattern layer 3" entsprechen (siehe Figur
2) und dass in der E5 angeben wird (siehe Spalte 4,
Zeile 58 bis 59), dass

"Patterns usable in the present invention include

grains, rifts, and tile patterns",

wobei "grains" und "rifts" als Vertiefungen zu
betrachten sind. Allerdings, wie von den
Patentinhaberinnen zutreffend argumentiert (siehe den
Schriftsatz vom 18. Februar 2021, Seite 2, dritter
Absatz, - Seite 3, erster Absatz), 1ist aus der E5
jedoch nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen,
dass "pattern" in D5, d.h. das Muster, allein durch
"pattern layer 3" und nicht durch das Zusammenwirken
von verschiedenen Elementen, wie z.B. "pattern layer 5"

und "penetrable layer 4" ausgebildet wird.

Die von der Einsprechenden 1 erwahnte Passage von
Spalte 3, Zeilen 53 bis 59, der E5, in der Element 3
als "pattern" und nicht als "pattern layer" bezeichnet
wird ("in its portion not having the pattern 3 to form
a penetrable layer 4") kann nicht die obige Auffassung

der Kammer &ndern, da eine eindeutige und unmittelbare
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Offenbarung, dass die Elemente 3 das Merkmal 13.8 in Eb5

verwirklichen, immer noch fehlt.

Die Kammer ist daher nicht von der der Argumentation
der Einsprechenden 1 idberzeugt, dass das Element 3 der
E5 als die negative Oberflachestruktur gemédRl Merkmal
13.8 anzusehen ist, und schlieBt sich daher den
Patentinhaberinnen an, dass der Gegenstand des

Anspruchs 13 gegenliber der Offenbarung der E5 neu ist.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs
1 ausgehend von E12 als nédchstliegender Stand der
Technik (Artikel 100 a) und 56 EPU)

Die Argumenten der Einsprechenden 1 ausgehend von E12
als nachstliegender Stand der Technik (siehe Punkt
IIT.2 ihrer Beschwerdebegriindung) sind nicht
Uberzeugend, dies bereits deshalb, weil E12 nicht

gattungsgemal ist.

Wenn man als nadchstliegenden Stand der Technik ein
Verfahren zur Herstellung eines Flachengebildes auf der
Basis einer Papier- oder Kunststofffolienbahn mit einem
auf mindestens einer Seitenfldche angebrachten
Holzmaserungsdekor wahlte, bliebe es immer noch, auch
bei einer Weiterentwicklung, bei einem gleichartigen
gattungsgemaBen Verfahren und fiihrte daher nicht zu
einem Verfahren zur Herstellung einer strukturierten
Oberflache auf einem plattenfdormigen Werkstiick aus
Holzwerkstoff zur Verwendung als FuBbodenbelag oder

Mobelteil, wie es gemaBl Anspruch 1 vorgesehen ist.

Denn durch eine bewusste, d.h. in Kenntnis der Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen Gattungen getroffene
Auswahl wird nicht nur der als Ausgangspunkt dienende

Gegenstand festgelegt, sondern auch der Rahmen der
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Weiterentwicklung vorgegeben, namlich eine
Weiterentwicklung innerhalb dieser Gattung.

Eine Anderung der bewusst gewdhlten Gattung zu einer
anderen, bereits vorher bekannten, aber nicht gewdhlten
anderen Gattung wahrend der Weiterentwicklung konnte
dann nur als Folge einer unzulassigen ex post facto-
Analyse betrachtet werden (siehe die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, I1.D.3.6, erster
Absatz) .

Aus den obigen Grinden kann sich die Kammer ebenfalls
der Einsprechenden 1 nicht anschlieBen, dass es fir den
Fachmann eine tUbliche MaRnahme im Rahmen einer
gewbhnlichen Entwicklung mit der Kenntnis der E14 sei,
das auf Papier- oder Kunststofffolienbahn gerichtet
Verfahren der E12 fir plattenfdérmige Werkstiicke aus
Holzwerkstoff zu verwenden.

Dass, wie von der Einsprechenden 1 argumentiert, die
obige erwdhnte Rechtsprechung fir E12 nicht anwendbar
sei, weil zum Zeitpunkt der Anmeldung der E12 das
Driicken auf plattenfdrmige Werkstiicke aus Holzwerkstoff
noch nicht bekannt war, so dass keine "bereits vorher
bekannte, aber nicht gewdhlte andere Gattung" wvorhanden
sei, Uberzeugt nicht. GemidR Artikel 56 EPU in
Kombination mit Artikel 54 (2) EPU ist die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes eines
Anspruchs zum Zeitpunkt der Anmeldung des Patents zu
beurteilen und nicht zum Zeitpunkt der Anmeldung eines

Dokuments des Standes der Technik.

Die Kammer ist daher von der Argumentation der
Einsprechenden 1 nicht iberzeugt, dass ausgehend von
E12 der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht

erfinderisch ist.



- 12 - T 1281/18

Zulassung ins Verfahren der Dokumente E15 bis E19-3 und

der entsprechenden Argumentation der Einsprechenden 1

Mit Schriftsatz vom 10. Januar 2022, d.h. nach der
Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung, hat
die Einsprechende 1 als Dokumente E15 bis E19-3
Versuchsergebnisse vorgelegt, um zu beweisen, dass der
beanspruchte Gegenstand nicht zu verbesserten
Hygieneeigenschaften fihrte, so dass die von der
Einspruchsabteilung angenommene technische Aufgabe

ausgehend von El umformuliert werden sollte.

Nach Artikel 12 (3) VOBK 2020 muss die
Beschwerdebegriindung das vollstandige
Beschwerdevorbringen eines Beteiligten enthalten und
nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens nach Zustellung der Ladung zur
mundlichen Verhandlung grundsatzlich unberiicksichtigt,
es sel denn, der betreffende Beteiligte hat
stichhaltige Grinde dafiir aufgezeigt, dass

auBergewdhnliche Umstdnde vorliegen.

Die Kammer kann der Argumentation der Einsprechenden 1
nicht folgen, dass die Vorlage der Dokumente E15 bis
E19-3 keine Anderung ihres Beschwerdevorbringens
darstelle, weil bereits in der Beschwerdebegrindung wvon
ihr selbst ausdricklich bestritten wurde, dass das
Merkmal 1.10 des Anspruchs 1 eine verbesserte Hygiene
erzielte (siehe den Schriftsatz von 10. Januar 2022,
Seite 10).

Es ist zuzustimmen, dass die technische Wirkung der
verbesserten Hygieneeigenschaften mit der
Beschwerdebegriindung bestritten wurde, allerdings
wurden die Versuchsergebnis der Dokumenten EI15 bis

E19-3 und die entsprechende Argumentation nicht
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vorgelegt. Solche Beweismittel, die frither im Verfahren
nicht vorgebracht wurden, stellen eine Anderung des

Beschwerdevorbringens der Einsprechenden 1 dar.

Ferner kann sich die Kammer der Einsprechenden 1 nicht
anschlieBen, dass die Vorlage der Dokumente E15 bis
E19-3 eine gerechtfertigte Reaktion auf die Mitteilung
der Kammer gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 sei.

Wie von den Patentinhaberinnen argumentiert (siehe
Schriftsatz vom 21. Januar 2022, Seite 2, letzter
Absatz), wurde die Problematik der verbesserten
Hygieneeigenschaften schon im Einspruchsverfahren
ausfiithrlich diskutiert und die Einspruchsabteilung
wurde von der Argumentation der Einsprechenden 1 nicht
iberzeugt, so dass sie zu Ungunsten der Einsprechenden
1 entschied, dass "unzweifelhaft [...] das zu ldsende
Problem jedoch auch die Verbesserung der hygienischen
Eigenschaften der mittels des Verfahren nach Anspruch 1
aufgebrachten Dekorschicht (beinhaltet)" (siehe Punkt

42, zweiter Absatz, der Entscheidungsgriinde) .

Die Einsprechende 1 hadtte daher gemaB Artikel 12 (3)
VOBK 2020 bereits mit der Beschwerdebegriindung die
Dokumente E15 bis E19-3 vorlegen kdénnen und sollen, um
ihre Argumentation beziiglich der Unrichtigkeit der
Entscheidung der Einspruchsabteilung zu stitzen.

Dass sich die Kammer in der Mitteilung gemaR Artikel 15
(1) VOBK 2020 der Einspruchsabteilung und/oder der
anderen Partei anschloss, kann jedenfalls weder als
ilberraschend noch als ein zuldssiger und
rechtfertigender Grund fiir eine Anderung des

Beschwerdevorbringen angesehen werden.

Da die Vorlage der Dokumente E15 bis E19-3 als eine

Anderung des Beschwerdevorbringens der Einsprechenden 1
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zu betrachten ist und die Einsprechende 1 weder
stichhaltige Grinde noch auBergewdohnlichen Umstande fir
die verspatete Vorlage dieser Dokumente aufgezeigt hat,
werden die Dokumente E15 bis E19-3 und die
entsprechende Argumentation der Einsprechenden 1 gemal
Artikel 13 (2) VOBK 2020 ins Verfahren nicht

zugelassen.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs
1 ausgehend von El1 als nachstliegender Stand der
Technik (Artikel 100 a) und 56 EPU)

Die Kammer schlieBRt sich der begriindeten Feststellung
der Einspruchsabteilung (siehe Punkt 42, zweiter
Absatz, zweiter Satz, der Entscheidungsgriinde) und der
Meinung der Patentinhaberinnen (siehe Seite 13, dritter

Absatz, der Beschwerdeerwiderung) an, dass das Merkmal,

"dass die zweite Beschichtung (24) eine negative
Oberflachenstruktur bildet, so dass eigentlich als
Vertiefungen nachzubildende Oberflachenstrukturen des

Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind",

die technische Wirkung einer Verbesserung der

Hygieneeigenschaften der Oberflachen bewirkt.

Eine solche technische Wirkung wird auf Seite 6,
zweliter Absatz, der urspringlichen Beschreibung
angegeben, indem deutlich gemacht wird, dass sich an
den erhabenen Strukturen Verunreinigungen viel
schlechter als bei Vertiefungen anlagern konnen, und
dass insbesondere wegen der geringen GroBe der
Vertiefungen bzw. Poren vertiefte Porenstrukturen sehr

schlecht gesaubert werden konnen.
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Die Kammer schlieBt sich der Einsprechenden 1 an, dass
Dokument El zumindest die Merkmalskombination 1.10 des

Anspruchs 1 nicht offenbart, namlich:

"dass die zweite Beschichtung (24) eine negative
Oberflachenstruktur bildet, so dass eigentlich als
Vertiefungen nachzubildende Oberflachenstrukturen des

Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind".

Ausgehend von der in der Beschreibung urspringlich
angegebenen Aufgabe (siehe Seite 3, vierter Absatz),
die fir den urspringlich beanspruchten Gegenstand
formuliert wurde, und von der technische Wirkung der
obigen Merkmalskombination 1.10, kann die objektive
technische Aufgabe formuliert werden, ein Verfahren
anzugeben, mit dem in wirtschaftlicher Weise eine
Struktur in einer beschichteten Oberflédche auf einem
plattenfdormigen Werkstiick aus Holzwerkstoff zur
Verwendung als FuBbodenbelag oder Mobelteil erreicht
werden kann, die verbesserte Hygieneeigenschaften

aufweist.

Die Kammer kann sich hingegen nicht der Einsprechenden
1 anschliebBen, dass die technische Wirkung einer
verbesserten Hygiene in seiner vorliegenden
Allgemeinheit von der unterscheidenden
Merkmalskombination nicht erzielt wird (siehe die die
Seiten 19 und 20 der Beschwerdebegriindung itberbriickende
Passage), so dass die zu ldsende technische Aufgabe
umformuliert werden sollte (siehe Punkt III.1.4 der

Beschwerdebegrindung) .

Dass man lber mogliche hypothetische
Realisierungsformen nachdenken konnte, bei denen die
erwahnte technische Wirkung nicht erreicht werde, wie

Holzoberflachen, bei denen die als Vertiefungen
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aufzufassende Bereiche nur einen kleinen Anteil an der
gesamten Oberflache besitzen, oder Holzoberflachen, die
nur wenige und sehr kleine Poren besitzen (siehe die
Beschwerdebegriindung, Seite 18, letzter Absatz, - Seite
20, erster Absatz), ist an sich irrelevant, da solche
hypothetische Realisierungsformen von einem Fachmann

nicht in Betracht gezogen wirden.

Gemal Artikel 56 EPU gilt eine Erfindung als auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fir
den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergibt. Der fir die erfinderische Tatigkeit
relevante Stand der Technik wird in Artikel 54 (2) EPU
definiert und enthalt kein hypothetisches

Ausfihrungsbeispiel.

Die von der Einsprechenden 1 vorgebrachte Argumentation
ist eine bloBe Behauptung die nicht durch zulassig
vorgelegte Tatsachen und Beweismittel gestitzt wird.
Die Argumentation konzentriert sich ausschlieBlich auf
Ausfihrungsformen, die der Fachmann bei der Auslegung
von Anspruch 1 und unter Bericksichtigung der Lehre des
Patents und des allgemeinen Fachwissens sorgfaltig
vermeiden wlrde, da sie technisch nicht sinnvoll waren,

und ist deshalb nicht iberzeugend.

Die Kammer ist daher nicht davon idberzeugt, dass die
Feststellung der Einspruchsabteilung (siehe Punkt 42,
zweiter Absatz, zweiter Satz, der Entscheidungsgrinde),
dass die zu ldsende Aufgabe auch die Verbesserung der
hygienischen Eigenschaften beinhaltet, nicht korrekt

ist.

Die von der Einsprechenden 1 neu formulierte technische
Aufgabe als die Wahl zwischen zwei Alternativen (siehe
Punkt ITI.1.4, IIT.1.5 und
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IIT.1.5.2 der Beschwerdebegriindung) wird folglich als
unzutreffend und als Ergebnis einer ex-post-facto-

Betrachtung angesehen.

Der Neuformulierung der zu ldsenden Aufgabe ausgehend
von El, die zweite Beschichtung mit reduzierten
Lackmenge aufzutragen, ohne die Anmutung einer echten
Holzoberfldche zu verschlechtern (siehe Punkt IIT.
1.5.3, erster Absatz der Beschwerdebegrindung), sowie
der in der miindlichen Verhandlung vorgebrachten
Formulierung der Aufgabe, ein Verfahren anzugeben, mit
dem in wirtschaftlicher Weise eine verbesserte Struktur
erreicht werden kann, wobei Lackmenge gespart werde,
konnen ebenfalls nicht gefolgt werden, weil diese
Aufgaben nicht mit einer Verbesserung der
Hygieneeigenschaften verkniipft sind bzw. eine solche

technische Wirkung nicht bericksichtigen.

Die entsprechende Argumentation der Einsprechenden 1
(siehe Punkte ITII.1.5.3, III.1.6 und III.1.7 ihrer
Beschwerdebegriindung) der fehlenden erfinderischen
Tatigkeit braucht daher nicht betrachtet zu werden. Das
Gleiche gilt fir die in der mindlichen Verhandlung

vorgestellte Kombination von El mit E2 oder E3.

Ausgehend vom Verfahren der El mit der Zielsetzung, die
oben im Punkt 7.3 angegebene technische Aufgabe zu
16sen, bekommt der Fachmann aus den im Verfahren
vorgelegten Dokumenten, wie insbesondere E2 und E3,
keinen Hinweils, das Verfahren der El1 so zu verandern,
"dass die zweite Beschichtung eine negative
Oberflachenstruktur bildet, so dass eigentlich als
Vertiefungen nachzubildende Oberflachenstrukturen des
Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind", weil in
keinem dieser Dokumente die oben definierte technische

Aufgabe erwahnt wird.



.13

- 18 - T 1281/18

Die Kammer ist daher von der Unrichtigkeit der
begriindeten Feststellung der Einspruchsabteilung, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von El

erfinderisch ist, nicht iberzeugt.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes der Anspriiche
13 und 22 (Artikel 100 a) und 56 EPU)

Die Parteien bringen fir die Anspriiche 13 und 22 die
selben Argumente wie fir Anspruch 1 vor. Die Kammer
sieht keinen Grund, von der Vorgehensweise der Parteien
abzuweichen, und ist daher ebenfalls nicht tberzeugt,
dass die Gegenstande der Anspriche 13 und 22 nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.

Schlussfolgerung

Die Kammer ist im Ergebnis von der Argumentation der
Einsprechenden 1 nicht idberzeugt, dass die Entscheidung
der Einspruchsabteilung, dass das Patent in erteilter
Form aufrechterhalten werden kann, unrichtig ist. Die

Beschwerde ist daher zurickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.
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