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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Mit der angegriffenen Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung den Einspruch gegen das Européaische
Patent EP 2 895 764 zurilickgewiesen. Sie hat
entschieden, dass das Patent die Erfindung so deutlich
offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann und
dass die jeweiligen Gegenstande der unabhangigen
Anspriche 1, 7 und 9 des Hautantrags neu sind und auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Patents. AuRerdem beantragte sie die Rlckerstattung der
Beschwerdegeblihr wegen eines schwerwiegenden

Verfahrensfehlers sowie eine miindliche Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde sowie
den Antrag auf Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr
zurickzuweisen. Hilfsweise beantragt sie die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines
der mit der Beschwerdebegriindung eingereichten

Hilfsantrdge 1 bis 7 sowie eine miindliche Verhandlung.

In der Entscheidung werden die folgenden

Entgegenhaltungen genannt:

E2 DE 39 19 054 Al
E3 DE 35 33 931 Al
E4 UsS 4,940,120 A
E5 FR 2 645 230 Al
E6 DE 32 27 195 Al

E7 Uus 5,701,978 A



VI.
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In ihrer Mitteilung vom 2. Januar 2023 hat die Kammer
die vorlaufige Auffassung geauBert, dass ein
wesentlicher Verfahrensfehler gegeben sei und dass sie
daher beabsichtige, die Sache an die
Einspruchsabteilung zurickzuverweisen und die
Beschwerdegebuhr zurickzuerstatten. Zur Erdrterung
dieser Fragen hat die Kammer einen Termin zur

mindlichen Verhandlung bestimmt.

Daraufhin haben die Parteien ihre Antrdge auf mindliche
Verhandlung zurlickgenommen, sofern die mindliche
Verhandlung auf die Diskussion der genannten Themen
beschrankt bleibe.

Die Kammer hat den Termin zur mindlichen Verhandlung

aufgehoben.

Zu der Frage, ob ein wesentlicher Verfahrensfehler

vorliegt, haben die Parteien wie folgt vorgetragen:

Die Beschwerdefiihrerin rigt das Fehlen einer Begriindung
flir die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 9 des
Hauptantrags gegeniiber den Entgegenhaltungen E3, E4 und
E7. Sie vertritt die Auffassung, die Nichtbehandlung
dieser Neuheitseinwadnde in der Entscheidung stelle
einen wesentlichen Verfahrensfehler dar. In Hinblick
auf die Entgegenhaltungen E3 und E4 fihrt sie weiter
aus, die Entscheidung lasse nicht erkennen, warum die
Einspruchsabteilung insoweit von ihrer im
Ladungsbescheid vom 24. April 2020 geauBerten

vorlaufigen Meinung abgewichen sei.

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, die
Begriindung der Neuheit gegeniiber den in der
Entscheidung diskutierten Entgegenhaltungen gelte

entsprechend fiir die nicht ausdriicklich Erwadhnten. Die
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Einsprechende habe in der Einspruchsbegriindung selbst
auf eine solche Analogie hingewiesen. Dass die
Einspruchsabteilung dies in ihrer Entscheidung nicht
ausdriicklich ausgefiithrt habe, stelle keinen

wesentlichen Verfahrensfehler dar.

Entscheidungsgrinde

1. Die angefochtene Entscheidung leidet an einem

Begriindungsmangel im Sinne von Regel 111 (2) EPU.

1.1 Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern muss eine
beschwerdefidhige Entscheidung nach Regel 111 (2) EPU in
einer logischen Gedankenfiihrung die Erwagungen
aufzeigen, die die getroffenen Feststellungen
rechtfertigen. Die aus den Tatsachen und Beweismitteln
gezogenen Schlussfolgerungen sind klar darzulegen.
Dieses Erfordernis zielt darauf ab, den Parteien sowie
im Falle eines Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdekammer, die Moglichkeit zur Nachprifung
dahingehend zu geben, ob die getroffene Entscheidung im
Hinblick auf die maBRgeblichen Erwagungen, Tatsachen und
Beweismittel gerechtfertigt ist oder nicht (siehe T
278/00, ABl. 2003, Punkte 2 bis 5 der
Entscheidungsgrinde; T 1411/07, Entscheidung vom
29. Juni 2010, Punkte 3 und 4 der Entscheidungsgriinde) .

1.2 Im Protokoll der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung (Seite 1, zweite Halfte) heilt es
zur Frage der Neuheit des Gegenstands des selbstdndigen
Anspruchs 9 des Hauptantrags, diese sei im Hinblick auf
die Entgegenhaltungen E2 sowie E5 bis E7 besprochen
worden. Weiter filihrte die Einspruchsabteilung aus, sie

sei zu der Einschatzung gelangt, dass der Gegenstand
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des erteilten Anspruchs 9 die Erfordernisse der Neuheit

erfille.

In den Entscheidungsgriinden diskutiert die
Einspruchsabteilung die Neuheit des Gegenstands von
Anspruch 9 gegenitber den Entgegenhaltungen E2Z2, E5 und
E6. Aussagen dazu, aus welchen Grinden sie zu der
Auffassung gelangt ist, dass der Gegenstand von
Anspruch 9 des Hauptantrags auch gegeniiber den
Entgegenhaltungen E3, E4 und E7 neu ist, enthalt die
Begrindung nicht. Damit erdffnet sie die beschriebene
Mbéglichkeit der Uberprifung der Entscheidung nicht und

leidet deshalb an einem Begrindungsmangel.

Soweilt die Beschwerdegegnerin die Auffassung vertreten
hat, die Grinde, die zu der Feststellung der Neuheit
von Anspruch 9 gefihrt haben, gelten fir die nicht
ausdricklich erwdhnten Entgegenhaltungen entsprechend,

kann die Kammer dem nicht folgen.

Dies gilt insbesondere fir die Entgegenhaltung E7, auf
die die Beschwerdefiihrerin einen weiteren
Neuheitseinwand gestitzt hat, fir den die zu E2, E5 und
E6 diskutierten und in der Entscheidung behandelten
Argumente nicht oder nicht ohne weiteres entsprechend

herangezogen werden kodnnen.

So wurde in der Einspruchsbegriindung eine Ahnlichkeit
zwischen den Offenbarungen in E2, E3, E4 und E5 nicht

aber zu der E7 vorgetragen.

Dabei ist bei dem Bremsbelag der E7 die Feder auf die

Rlickseite des Bremsbelags befestigt. Sie unterscheidet
sich unter anderem dadurch von den Bremsbelegen der in
der Entscheidung behandelten Entgegenhaltungen E2, E5

und E6. Dort ist die Feder radial auRerhalb des
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Reibbelags positioniert. Ferner hat die
Einspruchsabteilung als Unterscheidungsmerkmal zu E2
gesehen, dass die Feder nicht am Bremsbelag
"angeschlossen" ist, wie Merkmal M9.4 verlangt. Dies
ist jedoch in der E7 der Fall, siehe Spalte 2, Zeilen
56 bis 63. Gegenlber der E5 sah die Einspruchsabteilung
ein Unterscheidungsmerkmal, in dem die Federzunge 38
keine Rastzunge ausbilde und gegeniiber der E6 sah die
Einspruchsabteilung einen Unterschied, in dem die Enden
11 der Federelemente keine Formschlusselemente
ausbilden. Die Begrindungen zu E5 und E6 lassen sich
jedoch wegen den wesentlich anderen Federgeometrien
nicht ohne weiteres auf die Entgegenhaltung der E7

ibertragen.

Ferner hitte selbst bei einer Ahnlichkeit zwischen den
Offenbarungen in der E2, E3 und E4 in der Entscheidung
erlautert werden sollen, warum die Einspruchsabteilung
von ihrer vorlaufigen Meinung zu den Entgegenhaltungen
E3 und E4 abgewichen und zum Schluss gekommen ist, der
Gegenstand des Anspruchs 9 sei gegeniiber diesen

Of fenbarungen neu.

Die festgestellten Begrindungsmangel stellen auch einen
wesentlichen Verfahrensfehler dar, der die Riickzahlung
der Beschwerdegebithr nach Regel 103 (1l)a) EPU
rechtfertigt. Die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr
entspricht dabei schon deshalb der Billigkeit, weil
nicht auszuschlieBen ist, dass die angefochtene

Entscheidung auf der fehlenden Begriinung beruht.

Auch ohne einen entsprechenden ausdriicklichen Antrag
der Beschwerdefiihrerin halt die Kammer eine
Zurlickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung
fiir geboten. Nach Artikel 11 der VOBK stellt ein

wesentlicher Verfahrensfehler in der Regel einen Grund
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dar, der - ausnahmsweise - eine Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Vorinstanz rechtfertigt.
Anhaltspunkte, die die es rechtfertigen kdénnten, in dem

vorliegenden Fall von dieser Regel abzuweichen, sind

nicht ersichtlich.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die Sache wird zur weiteren Verhandlung und
Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zurlickverwiesen.

2. Die Beschwerdegebiihr wird zuriickerstattet.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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C. Moser C. Schmidt
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