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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende legten
Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der das Patent in der
Fassung des damaligen Hilfsantrags 2 aufrechterhalten

wurde.

Am 2. Juni 2022 fand eine miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

Wahrend der mindlichen Verhandlung nahm die
Patentinhaberin ihre Beschwerde zurick. Sie wird daher

im Folgenden als Beschwerdegegnerin bezeichnet.

Am Ende der miindlichen Verhandlung war die Antragslage

wie folgt:

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

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde der Einsprechenden, das
heiRt die Aufrechterhaltung des Patents auf der
Grundlage von Hilfsantrag 2, oder - hilfsweise - die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage von
Hilfsantrag 3, eingereicht in der miindlichen

Verhandlung vor der Kammer.

Es wurde die folgende Entgegenhaltung verwendet:

D4: WO2011/128 461 Al
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Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 lautet (mit hinzugefiigten

Merkmalsbezeichnungen) :

"(1.1) Steckverbinder (1) mit U- oder kastenfdrmigem
Querschnitt, der als Gerad-, Winkel-, Eck- oder

Kreuzungsverbinder ausgebildet ist,

(1.2) fur Abstandhalterhohlprofile fiir

Isolierglasscheiben,
(1.3) mit einem Bodenteil (2) und zwei
Langsseitenkanten, die als vom Boden (2) aufragende

Schenkel (3, 4) ausgebildet sind,

(1.4) wobeili das Bodenteil (2) zusammen mit den

Langsseitenkanten den Korper des Verbinders (1) bildet,
(1.5) wobei an den Langsseiten nach auBen ragende,
vorzugsweise elastisch verformbare Lamellen (5) fir
jeden Einsteckabschnitt angeordnet sind,

(1.6) die geneigt oder gebogen ausgefiihrt ind [sic],
wobeil die Neigung oder Biegung in Einsteckrichtung nach

hinten ausgebildet ist,

(1.7) wobei im Bereich der vom Boden wegweisenden Enden

der Schenkel (3, 4) Uberhdhungen (9) vorgesehen sind

(1.8) und daB die Uberhdhungen (9) als Langsstege

ausgebildet sind,

(1.9) deren Enden abgeschragt ausgebildet sind,

dadurch gekennzeichnet, daB

(1.10) die Uberhdéhungen (9) auf den nach
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auBen ragenden Lamellen (5) angeordnet sind."

Anspruch 1 von Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass in Merkmal
1.8 eingefligt wurde, dass die Langsstege
"ausschlieRlich in La&ngsrichtung des Steckverbinders"

ausgebildet sind.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin kénnen wie folgt

zusammengefasst werden.

Hilfsantrag 2

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 sei
nicht neu gegeniiber der Entgegenhaltung D4, welche
neben den unstreitigen Merkmalen 1.1 bis 1.6 auch
Uberhdhungen auf den Sperrlamellen offenbare, die die

breit gefassten Merkmale 1.7 bis 1.10 erfiillten.

Hilfsantrag 3

Der erst wahrend der mindlichen Verhandlung vorgelegte

Hilfsantrag 3 solle unberiicksichtigt bleiben.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin waren im

Wesentlichen wie folgt.

Hilfsantrag 2

Die Sperrlamellen der D4 seien zwar hoher als die
Ubrigen Lamellen ausgebildet, wiesen aber keine
Uberhdhungen im Sinne der Merkmale 1.7 bis 1.10 auf.
Daher sei der Gegenstand von Anspruch 1 des

Hilfsantrags 2 neu gegeniiber D4.

Hilfsantrag 3
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Hilfsantrag 3 enthalte lediglich eine Klarstellung des
Anspruchsgegenstands in Ubereinstimmung mit dem
bisherigen Verstandnis und Vorbringen der
Beschwerdegegnerin und stelle daher keine Anderung des
Beschwerdevorbringens dar. Die Klarstellung sei zudem
erst durch die iberraschende Auffassung der Kammer in
der mindlichen Verhandlung ndétig geworden und daher
nicht verspatet. Deshalb sei der Hilfsantrag 3

zuzulassen.

Entscheidungsgriunde

1. Hilfsantrag 2 - Neuheit gegeniber D4

1.1 D4 offenbart unstreitig einen Steckverbinder fir
Abstandshalterhohlprofile fir Isolierglasscheiben mit
den Merkmalen 1.1 bis 1.6 (Figuren 1 bis 3; Seite 1).

1.2 Merkmal 1.7

Der Steckverbinder in Figur 3 weist neben den Lamellen
7 vier "Sperrlamellen" 7a auf, die "gegenlUber den
restlichen Lamellen 7 Uberhoht ausgebildet sind" (Seite
9, dritter Absatz). Damit iUberragen sie auch die vom

Boden wegweisenden Schenkel (5, 6) des Steckverbinders.

Fir die Beschwerdefihrerin stellen diejenigen Bereiche
der Sperrlamellen, die die Schenkel und die iUbrigen
Lamellen iilberragen, "Uberhdhungen" im Sinne von Merkmal
1.7 dar, die "im Bereich der vom Boden wegweisenden

Enden der Schenkel" vorgesehen sind.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, im Hinblick auf
die zu ldsende Aufgabe der "Uberhdhungen" gem&R den
Absatzen [0004] bis [0007] des Streitpatents, seien



- 5 - T 1115/19

diese als Uberhdhungen gegeniiber der nominellen

Innenhthe der Abstandshalterprofile bzw. gegeniiber der

normalen Hohe des Steckverbinders zu verstehen. Dies

sei in D4 jedoch nicht offenbart. Die Sperrlamellen
seien im Gegenteil "an die Innenkontur des Hohlprofiles
angepasst" (Seite 9, dritter Absatz), um eine gute
Abdichtung zu erzielen. Daher offenbare D4 keine

"Uberhdhungen" im Sinne von Merkmal 1.7.

Das von der Beschwerdegegnerin vorgetragene
eingeschrankte Verstdndnis der anspruchsgemafBen
"Uberhdhungen" ist dem Wortlaut von Anspruch 1 jedoch
nicht zu entnehmen. Es beruht ausschlieBlich auf
Angaben, die der Beschreibung entstammen. Gemal der
etablierten Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
EPA (9. Auflage 2019, II.A.6.4.3) dirfen solche
Einschrankungen jedoch bei der Beurteilung von Neuheit
und erfinderischer Tatigkeit nicht zur Abgrenzung vom

Stand der Technik in den Anspruch hineingelesen werden.

Die Sperrlamellen 7a in D4 sind ausdricklich als
"gegeniiber den restlichen Lamellen 7 iberhdoht
ausgebildet" (Seite 9, dritter Absatz) offenbart und
weisen daher "Uberhdhungen" auf. Diese sind "im Bereich
der vom Boden wegweisenden Enden der Schenkel"

vorgesehen. Daher ist das Merkmal 1.7 aus D4 bekannt.

Merkmal 1.8

Merkmal 1.8 verlangt, dass die Uberhdhungen "als

Langsstege ausgebildet sind".

Streitig war, ob die Uberhdhungen auf den Sperrlamellen
7a in D4 Stege darstellen und in welcher Langsrichtung
sich die "Langsstege" von Merkmal 1.8 erstrecken

mussen.
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Die Beschwerdegegnerin trug vor, der Begriff "Steg"
bezeichne eine schmale Briicke. Daher milssten die
Langsstege in Merkmal 1.8 eine Brickenfunktion
Ubernehmen - wie im Streitpatent, wo die Langsstege auf
den Lamellen la&gen und diese Uberbrickten. Der Begriff
"Langssteg" verlange zudem eine Erstreckung in der
Langsrichtung, die im Kontext von Anspruch 1 durch die
"Langsseitenkanten" und damit die Langsrichtung des
Steckverbinders vorgegeben sei. Daher miissten die
"Langsstege" ladngs dieser Richtung orientiert sein. Die
"Uberhdhungen" der Sperrlamellen in D4 hitten weder
eine Uberbriickungsfunktion noch erstreckten sie sich in
Langsrichtung des Steckverbinders. Daher offenbare D4

nicht das Merkmal 1.8.

Im Kontext eines Steckverbinders ist fir den Begriff
"Steg" jedoch nicht die Alltagssprache maRgeblich, die
sich auf begehbare Konstruktionen bezieht. Wie von der
Beschwerdefilhrerin vorgetragen bezeichnet ein "Steg" in
dem fir die Steckverbinder relevanten Fachbereich der
Maschinenelemente schlicht ein schmales
langserstrecktes Element, das nicht unbedingt eine
Brickenfunktion haben muss. Dies ist auch aus dem
Streitpatent selbst ersichtlich, wo in Absatz [0051]
der Begriff "Steg" auch flir die vom Boden aufragenden
Schenkel selbst ("Langssteitenstege [sic] 3 und 4")
sowie fiir solche Uberhdhungen verwendet wird, die "auf
den freien Enden" dieser Langsseitenstege angeordnet

sind, wo sie vollflachig aufliegen.

Es stimmt zwar, dass Anspruch 1 mit dem Begriff
"Langsseitenkanten" bereits eine Langsrichtung des
Steckverbinders definiert ist. Diese bezieht sich aber
nicht auf jedes Element des Steckverbinders. Die

"Langsstege" miissen daher nicht unbedingt 1léngs
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derselben Langsrichtung orientiert sein. Fir die
Uberhdhungen in D4 gibt es in den Sperrlamellen eine
andere Referenz fir die Langsorientierung. Die
Uberhdhungen kénnen daher als Stege langs den

Sperrlamellen aufgefasst werden.

Somit offenbart D4 auch das Merkmal 1.8.

Merkmal 1.9

Merkmal 1.9 verlangt Uberhdhungen "deren Enden
abgeschragt ausgebildet sind". Wie von der
Beschwerdefiihrerin vorgetragen ist diese Forderung
erfillt, wenn jede Uberhdhung je ein abgeschrigtes Ende

aufweist.

In der Aufsicht der Figuren 1 und 2 ist kein
Unterschied zwischen den Lamellen 7 und den
Sperrlamellen 7a (Figur 3) zu erkennen. Man sieht, dass
die Lamellen an ihren Enden nicht rechtwinklig
abschlieRlen, sondern abgeschragt ausgebildet sind.
Daher sind auch die Enden der Uberhdhungen abgeschrigt
ausgebildet. Zudem ist in Figur 3 zu erkennen, dass die
Uberhdhungen auch nach auBRen hin abflachen, also

ebenfalls abgeschragt ausgebildet sind.

Daher erfiillen die Uberhdhungen auf den Sperrlamellen
in D4 auch das Merkmal 1.9.

Merkmal 1.10

Nach Merkmal 1.10 missen "die Uberhdhungen auf den nach
auBen ragenden Lamellen angeordnet" sein. Ohne Zweifel
befinden sich die Uberhdhungen der D4 auf den

Sperrlamellen 7a.
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Die Beschwerdegegnerin argumentierte jedoch, die
Uberhdhungen miissten auf "den", also auf allen, nach
aulBen ragenden Lamellen angeordnet sein, wahrend die
"Uberhdhungen" in D4 sich nur auf je einer Lamelle

befanden.

Es stimmt zwar, dass der bestimme Artikel sich auf
"die", also alle, nach auBen ragenden Lamellen von
Merkmal 1.5 bezieht. Merkmal 1.10 verlangt jedoch
nicht, dass die Uberhdhungen jeweils auf allen Lamellen
aufliegen. Dies ist auch im Streitpatent nicht der
Fall, wo die Langsstege nur auf den Lamellen auf ihrer
jeweiligen Seite des Steckverbinders liegen. In den
Figuren des Streitpatents ist zudem zu sehen, dass es
an den Enden des Steckverbinders auch Lamellen gibt,
auf denen keine Uberhdhung angeordnet ist. Das Merkmal
1.10 konnte daher breiter verstanden werden, namlich
so, dass es den Ort der Auflage (auf den zuvor
definierten Lamellen) betont, ohne zu verlangen, dass
auf jeder einzelnen Lamelle eine Uberhdhung angeordnet
sein muss. Dieses Verstandnis ist durch den iUblichen
Sprachgebraucht gedeckt: wenn man sagt: "Das Brett
liegt auf den Steinen am Ufer", meint man auch nicht,
dass das Brett auf jedem einzelnen Stein am Ufer

aufliegen muss.

Aber selbst wenn man das Merkmal 1.10 im engeren Sinne
so versteht, dass die Uberhdhungen (zusammen) auf allen
Lamellen aufliegen missen, bezieht sich dies nur auf
"die" Lamellen von Merkmal 1.5. Bereits die
Sperrlamellen 7a allein erfiillen das Merkmal 1.5,
wonach "an den Langsseiten" des Steckverbinders "filr
jeden Einsteckabschnitt" jeweils eine Mehrzahl "nach
aulBen ragende [...] Lamellen" angeordnet sein miissen.

Daher ist auch im engeren Sinne das Merkmal 1.10
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erfiillt, weil die Uberhdhungen der D4 auf "den", also

samtlichen, Lamellen von Merkmal 1.5 angeordnet sind.
Folglich offenbart D4 auch das Merkmal 1.10.

Da D4 samtliche Merkmale 1.1 bis 1.10 von Anspruch 1
des Hilfsantrags 2 offenbart, erfiillt dessen Gegenstand

nicht das Erfordernis der Neuheit gemdRl den Artikeln
52 (1) und 54 EPU.

Hilfsantrag 3 - Zulassung

Wahrend der miindlichen Verhandlung legte die
Beschwerdegegnerin den Hilfsantrag 3 vor, bei dem in
Merkmal 1.8 die Einschrankung hinzufigt ist, dass die
Langsstege "ausschlieBlich in Langsrichtung des

Steckverbinders" ausgebildet sein miissen.

Sie begriindete dies damit, dass es sich lediglich um
eine Klarstellung im Einklang mit ihrem bisherigen
Beschwerdevorbringen handele und Hilfsantrag 3 daher
keine Anderung des Beschwerdevorbringens darstelle.
Zudem sei die Klarstellung eine unmittelbare Reaktion
auf die iUberraschende Auffassung der Kammer in der
mindlichen Verhandlung, dass die Uberhdhungen der
Sperrlamellen "Langsstege" in Langsrichtung der

Lamellen darstellten, und daher nicht verspatet.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, Hilfsantrag 3 gemalB
Artikel 13 (2) VOBK 2020 unberiicksichtigt zu lassen.
Sie trug vor, auf die aus den Figuren und der
Beschreibung bezogene Anderung habe sie sich nicht
vorbereiten kdnnen, und diese werfe, da sie in den
Anmeldeunterlagen nicht wortlich offenbart sei, zudem

Fragen hinsichtlich der urspringlichen Offenbarung auf.



- 10 - T 1115/19

Gemalh Artikel 13 (2) VOBK 2020, der fiur den
vorliegenden Fall maBgeblich ist, bleiben Anderungen
des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach
Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung
grundsatzlich unberilicksichtigt, es sei denn, der
betroffene Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafiir

aufgezeigt, dass auRergewdbhnliche Umstédnde vorliegen.

Ein Antrag mit substanziell geanderten Anspriichen
stellt eine Anderung des Beschwerdevorbringens dar. Im
vorliegenden Fall war die Beschwerdegegnerin zwar stets
der Auffassung, dass die "Langsstege" von Merkmal 1.8
sich "ausschlieBlich in Langsrichtung des
Steckverbinders" erstrecken. Da sich dies, wie unter
Punkt 1.3 dargelegt, aber nicht aus dem Wortlaut des
Merkmals ableiten lasst, handelt es sich bei der
entsprechenden Anderung in Anspruch 1 des Hilfsantrags
3 nicht nur um eine Klarstellung sondern um eine
substantielle Anderung des Gegenstands, fir den Schutz
begehrt wird, und daher um eine Anderung des

Beschwerdevorbringens.

Das Verstidndnis der Uberhdhungen auf den Sperrlamellen
in D4 als "Langsstege" gemal Merkmal 1.8 wurde bereits
in der Beschwerdebegriindung der Beschwerdefithrerin
vorgetragen (Punkt 4.2 a) auf Seite 10) und in der
Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK 2020
zustimmend kommentiert (Punkt 5.2.1). Die Auffassung
der Kammer in der mindlichen Verhandlung hatte daher
flir die Beschwerdegegnerin nicht iberraschend sein

dirfen.

Es stellt aber selbst dann regelmaBig keinen
auBergewdhnlichen Umstand dar, wenn eine

Beschwerdekammer von der in der angefochtenen
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Entscheidung oder in ihrer eigenen Stellungnahme

vertretenen vorlaufigen Auffassung abweicht.

Es liegen daher keine stichhaltigen Grinde vor, die
Anderung des Beschwerdevorbringens der

Beschwerdegegnerin in Hilfsantrag 3 ausnahmsweise zu

beriicksichtigen.

Aus diesen Griinden entschied die Kammer, den
Hilfsantrag 3 gemal Artikel 13 (2) VOBK 2020

unberiicksichtigt zu lassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Moser
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