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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent Nr. 2 730 429 (im Folgenden das
"Patent" genannt) zu widerrufen. In der angefochtenen
Entscheidung war die Einspruchsabteilung unter anderem
zu der Schlussfolgerung gelangt,

- dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu
gegenliber der Druckschrift A3 sei, da diese zwar
die Merkmale 1 bis 6, nicht aber die Merkmale 7 und
8 des Anspruchs 1 offenbare (siehe Punkt 13.1 der
Entscheidungsgrinde),

- dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
angesichts der Druckschrift A3 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe (siehe Punkt 13.2
der Entscheidungsgriinde), und

- dass auch der Gegenstand des Anspruch 1 der
Hilfsantrdage I bis VII jeweils angesichts der
Druckschrift A3 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe (siehe Seiten 7 bis 17 der

Entscheidungsgriinde) .

Am 16. Marz 2022 erlieB die Kammer eine Ladung zur

mindlichen Verhandlung am 25. Juli 2023.

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2022 nahm die
Einsprechende (Beschwerdegegnerin) ihren Einspruch

zurick.

Am 21. Juni 2023 erlieB die Kammer eine Mitteilung nach
Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern, die am 1. Januar 2020 in Kraft



VI.

VIT.
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getreten ist (VOBK, siehe ABl. EPA 2019, A63 und ABI.
EPA 2021, A35). Darin teilte sie unter anderem mit,

- dass das Beschwerdeverfahren ohne die Einsprechende

und mit der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
als einziger Verfahrensbeteiligter fortgesetzt
werde,

- dass gemaB ihrer vorlaufigen Einschatzung die

Druckschrift A3 den Gegenstand des erteilten

Anspruchs 1 neuheitsschadlich vorwegnehme und dass

somit der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU
i.V.m. Artikel 54 EPU der Aufrechterhaltung des

Patents in der erteilten Fassung entgegenstehe,

- dass sie beabsichtige, das ihr nach Artikel 12 (5)

VOBK eingerdaumte Ermessen auszuliben und die
Hilfsantrdage I bis VII nicht in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen, und

- dass die Beschwerde somit voraussichtlich

zurlickzuweisen sei.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2023 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, dass sie nicht an der
anberaumten miindlichen Verhandlung am 25. Juli 2023
teilnehmen werde, ohne sich inhaltlich weiter zu
auBern. Ferner beantragte sie eine Entscheidung nach

Aktenlage.

Fir diese Entscheidung ist die bereits im
Einspruchsverfahren vorgelegte Druckschrift A3
(WO 01/96689 Al) relevant.

Antrage

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte

gemal Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und die Zurilickweisung des Einspruchs, d.h.



VIIT.

IX.
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die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten
Fassung, und hilfsweise die Aufrechterhaltung des
Patents in gednderter Fassung auf der Grundlage der
Anspriche gemdB einem der Hilfsantrdge I bis V, jeweils
eingereicht am 9. Dezember 2019, oder auf der Grundlage
der Anspriche gemaB einem der Hilfsantrage VI und VII,
jeweills eingereicht wa@hrend der miindlichen Verhandlung

vor der Einspruchsabteilung am 23. Januar 2020.

Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt (die von der
Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen

Klammern eingefigt) :

"[1] Verfahren zur Herstellung eines dekorierten Wand-
oder Bodenpaneels (100), aufweisend die
Verfahrensschritte:

[2] a) Bereitstellen eines plattenférmigen

Trdgers (110),

[3] b) Aufbringen eines eine Dekorvorlage nachbildenden
Dekors (130) auf zumindest einen Teilbereich des
plattenférmigen Trdgers (110), und

[4] c¢) Aufbringen einer Deckschicht (140) auf zumindest
einen Teilbereich des Dekors (130) und

[5] Strukturieren der Deckschicht, dadurch
gekennzeichnet, dass [6] das Dekor (130) die
Dekorvorlage farblich vorlagenidentisch nachbildet und
dass [7] die Deckschicht (140) mit einer bezliglich der
Dekorvorlage vorlagenidentischen Strukturierung
versehen wird [8] unter Verwendung eines

Prdgemittels (230), dessen Prdgeoberfldche (231) auf
Basis bereitgestellter dreidimensionaler Dekordaten der

Dekorvorlage strukturiert ist."

Der relevante Vortrag der Beschwerdefilhrerin und der
vormaligen Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) lasst

sich wie folgt zusammenfassen:
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a) Hauptantrag: Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)
EPU i.V.m. Artikel 54 EPU

i) Beschwerdefiihrerin

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei gegeniber
der Druckschrift A3 neu und beruhe auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Die Merkmale 7 und 8 seien in
der Druckschrift A3 weder offenbart noch durch diese

nahegelegt.

ii) Vormalige Beschwerdegegnerin

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu
gegenliber der Druckschrift A3. Das Merkmal 7 sei im
Hinblick auf Seite 7, Zeilen 8 bis 14 der

Druckschrift A3 offenbart. Die Druckschrift A3 wversuche
eine moglichst naturgetreue Nachbildung eines
Holzdekors zu erreichen, indem die dreidimensionale
Strukturierung an das verwendete Holzdekor angepasst
werde. Das Merkmal 8 verlange lediglich, dass
"dreidimensionale Dekordaten der Dekorvorlage
bereitgestellt" wirden. Woher diese dreidimensionalen
Dekordaten kamen und wie sie gewonnen wurden, sei nicht
Gegenstand des Anspruchs. Die Druckschrift A3 schlage
vor, ein digitales Bild einer echten Holzmaserung zu
verwenden, um die Position und auch die Tiefe und die
GroBe der Strukturen zu bestimmen (siehe Seite 7,
Zeilen 14 bis 19). Damit sei das Merkmal 8 offenbart.

b) Hilfsantrdge I bis VII: Zulassung in das

Beschwerdeverfahren

Die vormalige Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, die

Hilfsantrdage I bis VII seien nicht in das Verfahren
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zuzulassen, da die Beschwerdefihrerin sich in ihrer
Beschwerdebegriindung nicht mit der zu diesen
Hilfsantragen getroffenen Entscheidung der

Einspruchsabteilung auseinandergesetzt habe.

Die Beschwerdefiihrerin hat sich zur Zulassung der
Hilfsantrdage I bis VII in das Beschwerdeverfahren nicht

geauBert.

Entscheidungsgriunde
1. Entscheidung im schriftlichen Verfahren

1.1 Die vorliegende Entscheidung wird im schriftlichen

Verfahren ohne miindliche Verhandlung getroffen.

1.2 Nach der Ricknahme des Einspruchs durch die
Einsprechende mit Schreiben vom 23. Dezember 2022 ist
die Beschwerdefiithrerin (Patentinhaberin) die einzige

verbleibende Verfahrensbeteiligte.

1.3 In ihrer vorlaufigen Beurteilung des Falles, die der
Beschwerdefiithrerin mit der Mitteilung nach Artikel 15
(1) VOBK mitgeteilt wurde, wies die Kammer unter
anderem auf die Grinde hin, aus denen die Beschwerde
aus vorlaufiger Sicht der Kammer voraussichtlich
zurlickzuweisen sei. Mit Schreiben vom 10. Juli 2023
beantragte die Beschwerdefiihrerin eine Entscheidung
nach Aktenlage, ohne sich inhaltlich weiter zu adubern.
Indem die Beschwerdefithrerin eine Entscheidung nach
Aktenlage beantragte und erklarte, nicht an der
anberaumten miindlichen Verhandlung teilzunehmen,
entschied sie sich, die Gelegenheit, ihre Anmerkungen
und Gegenargumente miindlich vorzutragen, nicht
wahrzunehmen und sich stattdessen auf ihre

schriftlichen Ausfihrungen zu verlassen. Die in dieser



- 6 - T 1196/20

Entscheidung angefiihrten Entscheidungsgriinde wurden
bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK
dargelegt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Sache auf der
Grundlage des schriftlichen Vorbringens
entscheidungsreif ist, erlédsst die Kammer diese
Entscheidung unter Wahrung des rechtlichen Gehdrs im
schriftlichen Verfahren gemaB Artikel 12 (8) RPBA und
Artikel 15 (3) RPBA (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, III.B.2.7.3).

Hauptantrag: Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU
i.V.m. Artikel 54 EPU

Die Einspruchsabteilung war in der angefochtenen
Entscheidung zu der Auffassung gelangt, dass die
Druckschrift A3 nicht die Merkmale 7 und 8 des
erteilten Anspruchs 1 offenbare (siehe Punkt 13.1.3 der
Entscheidungsgriinde) . Die vormalige Beschwerdegegnerin

(Einsprechende) trat dieser Ansicht entgegen.

Hinsichtlich Merkmal 7 verwies die vormalige
Beschwerdegegnerin unter anderem auf Seite 7, Zeilen 8
bis 14 der Druckschrift A3. Diese Textstelle offenbart,
dass ein Abbild des Holzmusters erstellt wird und
daraus mittels Bildverarbeitungstechnik ein Bild
generiert wird, das die Position und méglicherweise
auch die Tiefe und die GroBe der Abdriicke bestimmt,
woraufhin damit eine Pressplatte hergestellt wird. Die
Pressplatte wird sodann dazu verwendet, um die
Oberseite der transparenten Kunststoffschicht des
Bodenpaneels ("floor panel") mit Eindrilicken
("impressions") und somit mit einer Strukturierung zu

versehen (siehe beispielsweise Seite 6, erster Absatz).
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Nach Ansicht der Einspruchsabteilung misste jedoch, um
eine vorlagenidentische Strukturierung, wie von
Merkmal 7 gefordert, zu erreichen, die Strukturierung
der Deckschicht auch in der Tiefe gleich sein wie die
Strukturierung der Vorlage (siehe Seite 6, erster
Absatz der Entscheidungsgriinde). In der Druckschrift A3
werde jedoch, um Strukturdaten beziiglich der Tiefe zu
erhalten, von einer zweidimensionalen Abbildung eines
(Echt-)Holzmusters als Dekorvorlage ausgegangen. Aus
dieser zweidimensionalen Abbildung werde sodann die
Tiefe der Strukturierung mittels Bildbearbeitung
berechnet. Die Tiefe der Préadgestruktur mdge in der
Druckschrift A3 somit eine gute Approximierung der
tatsachlichen Tiefe der Vorlage sein, sei aber nicht

vorlagenidentisch, wie vom Merkmal 7 gefordert.

Die vormalige Beschwerdegegnerin wendete hiergegen ein,
dass die Druckschrift A3 versuche, eine moglichst
naturgetreue Nachbildung eines Holzdekors zu erreichen,
indem die dreidimensionale Strukturierung an das

verwendete Holzdekor angepasst werde.

Nach Ansicht der Kammer versteht der Fachmann den
Begriff "vorlagenidentisch" in Merkmal 7 so, dass
hiervon auch Abweichungen zwischen der Strukturierung
der Deckschicht und der Dekorvorlage aufgrund der
technischen Realisierbarkeit umfasst sind, wie dies
auch in Absatz [0007] des Streitpatents zum Ausdruck
kommt. Konkrete Angaben zu moglichen Abweichungen
aufgrund der technischen Realisierbarkeit enthalten
hingegen weder Anspruch 1 noch die Beschreibung des
Streitpatents. Derartige Abweichungen hangen im
Allgemeinen von den jeweils gewahlten Verfahren ab, die
zur Bereitstellung der dreidimensionalen Dekordaten der
Dekorvorlage und zur Strukturierung der Prageoberflache

auf Basis dieser dreidimensionalen Dekordaten sowie zur
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eigentlichen Prédgung der Deckschicht verwendet werden.
Jedoch verlangt der erteilte Anspruch 1 in diesem
Zusammenhang weder die Verwendung bestimmter Verfahren,
noch definiert er konkrete erlaubte Abweichungswerte
(beispielsweise in Mikrometern) der erzeugten
Strukturierung der Deckschicht im Vergleich zur
Dekorvorlage. Der Fachmann versteht den Begriff
"vorlagenidentisch" in Merkmal 7 damit so, dass
Abweichungen von der Strukturierung der Deckschicht und
der Dekorvorlage im Rahmen dessen umfasst sind, was mit
den jeweils fiur die Implementierung ausgewahlten

Verfahren technisch realisierbar ist.

Ferner wird auch in der Druckschrift A3 selbst davon
ausgegangen, dass mittels des dort offenbarten
Verfahrens eine originaltreue Kopie ("a true copy") der
Oberflachenstruktur erreicht wird (siehe Seite 6,
Zeilen 16 und 17: "By realizing said relief by means of

image-processing, a true copy 1s obtained").

Dariiber hinaus mogen die Uberlegungen der
Einspruchsabteilung zwar zutreffen, dass das Verfahren,
mit dem in der Druckschrift A3 die Tiefe und GroBe der
Eindricke ermittelt und reproduziert werden, gewisse
Abweichungen zwischen der Dekorvorlage und ihrer
Nachbildung mit sich bringt. Diese Abweichungen gehen
aber auch in Anbetracht von Absatz [0007] des
Streitpatents nicht tber das hinaus, was der Fachmann
als von dem Begriff "vorlagenidentisch" umfasst
ansieht. Der erteilte Anspruch 1 verlangt kein
konkretes, quantitatives MaB an Ubereinstimmung von
Dekorvorlage und Strukturierung der Deckschicht, das
bei dem Verfahren der Druckschrift A3 nicht erreicht
wlirde. Vielmehr wird auch in der Druckschrift A3 die
Deckschicht mit einer beziiglich der Dekorvorlage

vorlagenidentischen Strukturierung versehen.
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Das Merkmal 7 i1st daher in der Druckschrift A3
offenbart.

Die Pressplatte ("pressing plate") der Druckschrift A3
entspricht unstrittig einem Prédgemittel im Sinne des

Merkmals 8. Strittig ist jedoch, ob die Prageoberflédche

der Pressplatte auf Basis bereitgestellter
dreidimensionaler Dekordaten der Dekorvorlage
strukturiert ist, wie dies ebenfalls in Merkmal 8

definiert ist.

So war die Einspruchsabteilung in Punkt 13.1.3 der
Entscheidungsgriinde der angefochtenen Entscheidung der
Ansicht, die dreidimensionalen Strukturdaten, die
notwendig seien, um die Prageform herzustellen,
entsprachen in der Druckschrift A3 nicht den
dreidimensionalen Dekordaten der Dekorvorlage, wie vom
Merkmal 8 gefordert, sondern eher dreidimensionalen

Dekordaten der Abbildung der Dekorvorlage.

Die vormalige Beschwerdegegnerin fiihrte hingegen aus,
das Merkmal 8 verlange lediglich, dass
"dreidimensionale Dekordaten der Dekorvorlage
bereitgestellt" wirden. Woher diese dreidimensionalen
Dekordaten kamen und wie sie gewonnen wirden, sei nicht
Gegenstand des Anspruchs. Die Druckschrift A3 schlage
bereits vor, ein digitales Bild einer echten
Holzmaserung zu verwenden, um die Position und auch die
Tiefe und die GroBe der Strukturen zu bestimmen (siehe
Seite 7, Zeilen 14 bis 19). Damit sei aber auch das
Merkmal 8 offenbart.

Die Kammer kann sich der von der Einspruchsabteilung
durchgefithrten Unterscheidung zwischen

dreidimensionalen Dekordaten der Dekorvorlage und
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dreidimensionalen Dekordaten der Abbildung der
Dekorvorlage im Ergebnis nicht anschlieBen. Zur
Herstellung des Reliefs der Prageplatte werden in der
Druckschrift A3 dreidimensionale Daten verwendet, die
auf der Basis einer Dekorvorlage ermittelt werden
(siehe Seite 6, zweiter Absatz der Druckschrift A3).
Dies fihrt laut Druckschrift A3 zu einer
originalgetreuen Kopie ("true copy"). Selbst wenn die
dreidimensionalen Daten der Holzvorlage mit dem in der
Druckschrift A3 offenbarten Verfahren nur mit einer
begrenzten Genauigkeit bestimmt werden kdnnen (wie
sinngemé&l von der Einspruchsabteilung ausgefiihrt),
impliziert dies nicht, dass es sich dabei nicht um
Dekordaten der Dekorvorlage handeln wiurde. Auch
verlangt der erteilte Anspruch 1, wie bereits oben
angemerkt, kein konkretes, quantitatives MaB an
Ubereinstimmung zwischen der Strukturierung der
Dekorvorlage und der Strukturierung der Deckschicht,
das bei dem Verfahren der Druckschrift A3 nicht

erreicht wird.

Das Merkmal 8 ist daher in der Druckschrift A3
offenbart.

Die Druckschrift A3 nimmt den Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 somit neuheitsschadlich vorweg, so dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU i.V.m.

Artikel 54 EPU der Aufrechterhaltung des Patents in der

erteilten Fassung entgegensteht.

Hilfsantradage I bis VII: Zulassung in das

Beschwerdeverfahren

Die vormalige Beschwerdegegnerin war der Ansicht, die
Hilfsantrdge I bis VII seien zurickzuweisen, da die

Beschwerdefiithrerin sich in ihrer Beschwerdebegriindung
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nicht mit der zu diesen Hilfsantragen getroffenen
Entscheidung der Einspruchsabteilung auseinandergesetzt
habe.

Gemalh Artikel 12 (3) VOBK miissen die
Beschwerdebegriindung und die Erwiderung das
vollstandige Beschwerdevorbringen eines Beteiligten
enthalten. Dementsprechend miissen sie deutlich und
knapp angeben, aus welchen Griinden beantragt wird, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuandern oder
zUu bestatigen. GemaB Artikel 12 (5) VOBK steht es
ferner im Ermessen der Kammer, Vorbringen eines
Beteiligten nicht zuzulassen, soweit es die
Erfordernisse nach Artikel 12 (3) VOBK nicht erfillt.

Die Beschwerdefiihrerin hat nicht vorgetragen, aus
welchen Grinden die angefochtene Entscheidung
hinsichtlich der Hilfsantrdage I bis VII fehlerhaft sein
sollte und damit aufzuheben ware. Der diesbeziigliche
Vortrag der Beschwerdefiihrerin erfiillt daher nicht die

oben genannten Erfordernisse des Artikels 12 (3) VOBK.

Es steht daher gemal Artikel 12 (5) VOBK im Ermessen
der Kammer, die Hilfsantrdge I bis VII nicht in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Es ist auch nicht
selbsterklarend, dass die Grinde, auf denen die
angefochtene Entscheidung hinsichtlich der
Hilfsantrdge I bis VII beruhen, nicht greifen und dass
diese Antrage das Erfordernis der erfinderischen

Tatigkeit erfillen wilirden.

Die Kammer hat daher entschieden, die Hilfsantrédge I
bis VII nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen
(Artikel 12 (5) VOBK).
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4. Schlussfolgerung

Da der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m.
Artikel 54 EPU der Aufrechterhaltung des Patents in der
erteilten Fassung entgegensteht und die Kammer
entschieden hat, das ihr nach Artikel 12 (5) VOBK
eingeraumte Ermessen auszuilben und die Hilfsantrage I
bis VII nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen,

ist die Beschwerde zuriuckzuweisen.
Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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N. Schneider P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



