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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerdefiuhrerinnen (Patentinhaberin/
Einsprechende) legten beide Beschwerde gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein,
wonach das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags
4b die Erfordernisse des EPU erfullt.

Insbesondere hatte die Einspruchsabteilung entschieden,
dass der Gegenstand dieses Antrags erfinderisch sei
ausgehend von folgendem Dokument:

D9 DE 87 00 536 Ul

Die Einspruchsabteilung hatte ferner entschieden, dass
der Hauptantrag (Patent wie erteilt) nicht neu sei
gegenlber unter anderem dem folgenden Dokument:

D5 EP 1 700 714 BR1

Der Gegenstand des Hilfsantrags 1lb (im Einspruchs-
verfahren als Hilfsantrag 1 bezeichnet) wurde von der
Einspruchsabteilung ebenfalls als nicht neu gegeniber

D5 angesehen.

Die Einspruchsabteilung kam zudem zum Schluss, dass der
Gegenstand der Hilfsantrage 2, 2a, 2b, 2c und 3a nicht
erfinderisch sei gegeniiber einer Kombination von D5 mit

dem Fachwissen.

Hilfsantrag 3 wurde von der Einspruchsabteilung als

unzulédssig geandert angesehen.

Es fand eine miindliche Verhandlung vor der Kammer
statt.
a) Die Beschwerdefilhrerin-Patentinhaberin beantragte,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den
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Einspruch zurickzuweisen, d. h. das Patent in

erteilter Fassung aufrechtzuerhalten (Hauptantrag),

hilfsweise das Patent in geadnderter Fassung

aufrechtzuerhalten in der Fassung eines der

folgenden Anspruchssatze:

- Hilfsantrag la (eingereicht mit der
Beschwerdebegrindung),

- Hilfsantrag 1lb (eingereicht als Hilfsantrag 1 am
6.10.2017),

- Hilfsantrag 2 (eingereicht am 6.10.2017),

- Hilfsantrdge 2a - 2c¢ (eingereicht am 22.12.2022),

- Hilfsantrag 3 (eingereicht am 6.10.2017),

- Hilfsantrag 3a (eingereicht am 8.12.2017),

- Hilfsantrag 4 (eingereicht am 6.10.2017),

- Hilfsantrag 4a (eingereicht am 22.12.2022),

- Hilfsantrag 4b (eingereicht am 23.2.2022),

- Hilfsantrag 5 (eingereicht am 6.10.2017) oder

- Hilfsantrag 5a (eingereicht am 22.12.2022).

Der mit der Beschwerdebegrindung gestellte Antrag
auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wurde in der

mindlichen Verhandlung zurickgenommen.

b) Die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den

Widerruf des Patents.

Der unabhangige Anspruch des Hauptantrags lautet wie
folgt:

"Kantenleiste filir Mobelstiicke (6), umfassend einen
Grundkérper (1) mit einer an ein Mobelstiick (6)
anlegbaren Unterseite (2) und einer von der Unterseite
(2) abgewandten Oberseite (3, 4), wobel die Oberseite
(3, 4) zumindest einen zu einem Rand (UR, OR) des
Grundkérpers (1) hin abfallenden Ubergangsabschnitt (3)

aufweist, wobel der Ubergangsabschnitt (3) zumindest
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abschnittsweise ein Dekor (5) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dekor (5) auf den Grundkdbrper

(1) der Kantenleiste aufgedruckt ist."

Der unabhdngige Anspruch des Hilfsantrags la verlangt
an Stelle des Kennzeichens des unabhdngigen Anspruchs
des Hauptantrags die folgenden Merkmale:

"wobei das Dekor (5) auf den zuvor als Extrusionsprofil
aus Kunststoff gefertigten Grundkorper (1) der
Kantenleiste aufgedruckt ist und die Oberseite (3, 4)
des Grundkdérpers (1) der Kantenleiste vollfl&dchig
bedeckt."

Im unabhangigen Anspruch des Hilfsantrags 1b wird
ausgehend vom Hauptantrag spezifiziert, dass der
Grundkorper ein "aus Kunststoff und/oder Metall und/
oder Holz und/oder Glas gefertigter" Grundkérper ist.
Zudem wird die Unterseite der Kantenleiste als

"freiliegende" Unterseite definiert.

Hilfsantrag 2 verlangt im unabhdngigen Anspruch iber
den Hauptantrag hinausgehend folgende Merkmale:

"wobei der Grundkérper (1) ein Extrusionsprofil aus
Kunststoff ist, wobeli der Grundkdrper (1) aus Polyamid
(PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC),
Alcrynitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS),
Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB),
Polyethylenterephthalat (PET) und/oder
Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt ist."

Ausgehend vom Hilfsantrag 2 verlangt Hilfsantrag 2a
ferner, dass der Ubergangsabschnitt ein
Ubergangsabschnitt ist, "in welchem sich eine Dicke des

Grundkérpers (1) in Richtung einer Breite verdndert".
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Hilfsantrag 2b beruht auf Hilfsantrag 2a, verlangt
jedoch Uber Hilfsantrag 2a hinausgehend, dass das
aufgedruckte Dekor "die Oberseite (3, 4) des
Grundkérpers (1) der Kantenleiste vollfldchig bedeckt".

Hilfsantrag 2c geht von Hilfsantrag 2b aus und verlangt
zusdtzlich auch, dass der Ubergangsabschnitt "an einen
Rand (UR, OR) des Grundkérpers (1) unmittelbar

angrenzt".

In den Hilfsantragen la, 1lb, 2, 2a, 2b und 2c wurde
zudem die einteilige Fassung des Anspruchs verwendet,
d. h. der Ausdruck "dadurch gekennzeichnet, dass" durch

"wobel" ersetzt.

Der unabhdngige Anspruch des Hilfsantrags 3 ist auf ein
Mébelstick gerichtet und lautet wie folgt:

"Mébelstiick (6) mit einer Kantenleiste, wobeil die
Kantenleiste einen Grundkérper (1) mit einer an ein
Mébelstiick (6) anlegbaren Unterseite (2) und einer von
der Unterseite (2) abgewandten Oberseite (3, 4)
umfasst, wobel die Oberseite (3, 4) zumindest einen zu
einem Rand (UR, OR) des GrundkdOrpers (1) hin
abfallenden Ubergangsabschnitt (3) aufweist, wobei der
Ubergangsabschnitt (3) zumindest abschnittsweise ein
Dekor (5) aufweist, wobel das Dekor (5) auf den
Grundkérper (1) der Kantenleiste aufgedruckt ist, wobeil
die Kantenleiste mit ihrer Unterseite (2) an einer
Kante (7) des als Mébelplatte ausgebildeten Mébelstlicks
(6) aufgebracht ist, sodass ein Rand (OR, UR) des
Grundkérpers (1) der Kantenleiste blindig an einer
Oberseite (8) der Kante (7) des Mobelstiicks (6)
anliegt, wobei ein auf der Unterseite (9) des
Mébelstiicks (6) entstehender Uberstand aufgrund eines
UbermaBes der Kantenleiste weniger als 0,7 mm betragt

oder der Uberstand nachtrdglich im Wege einer
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spanabhebenden Nachbearbeitung entfernt ist, sodass die
Kantenleiste bilindig mit der Unterseite (9) des
Mébelstlicks (6) abschlieBt."

Hilfsantrag 3a unterscheidet sich von Hilfsantrag 3
lediglich dahingehend, dass im unabhédngigen Anspruch
die Kantenleiste im Merkmal "wobei die Kantenleiste mit
ihrer Unterseite an einer Kante des als Mébelplatte
ausgebildeten Mébelstiicks aufgebracht ist" als "zuvor

bedruckte" Kantenleiste spezifiziert wird.

Der unabhangigen Anspruch des Hilfsantrag 4 lautet wie
folgt:

"Mébelstiick (6) mit einer Kantenleiste, wobeil die
Kantenleiste einen Grundkérper (1) mit einer an ein
Mébelstiick (6) anlegbaren Unterseite (2) und einer von
der Unterseite (2) abgewandten Oberseite (3, 4)
umfasst, wobel die Oberseite (3, 4) zumindest einen zu
einem Rand (UR, OR) des GrundkdOrpers (1) hin
abfallenden Ubergangsabschnitt (3) aufweist, wobei der
Ubergangsabschnitt (3) zumindest abschnittsweise ein
Dekor (5) aufweist, wobel das Dekor (5) auf den
Grundkérper (1) der Kantenleiste aufgedruckt ist, wobeil
der GrundkdOrper (1) ein Extrusionsprofil aus Kunststoff
ist, wobei der Grundkdérper (1) aus Polyamid (PA),
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Alcrynitril-
Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC),
Styrolbutadien (SB), Polyethylenterephthalat (PET) und/
oder Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt ist, wobeil
die Kantenleiste mit ihrer Unterseite (2) an einer
Kante (7) des als Mébelplatte ausgebildeten Mobelstlicks
(6) aufgebracht ist, wobei wenigstens ein Rand (OR, UR)
des GrundkdOrpers (1) der Kantenleiste biindig an einem
Rand der Kante (7) des Moébelstlicks (6) anliegt, sodass
die montierte Kantenleiste bilindig mit dem oberen
Kantenrand (OR), d.h. biindig mit der Oberseite (8) des
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Mébelstlicks (6) abschlieBt und die Kante (7)
vollstdndig bedeckt, wobei am unteren Kantenrand (UR)
bzw. an der Unterseite (9) des Mobelstiicks (6) ein
Uberstand aufgrund eines UbermaBes der Kantenleiste
entsteht, wobeli ein maximaler Uberstand der
Kantenleiste lber einen Rand der Kante (7) des
Mébelstiicks (6) etwa 0,7 mm betrdgt, wobel im Wege der
spanabhebenden Nachbearbeitung die unten liegende,
léngsrandseitige Sichtkante der Kantenleiste
nachtrdglich profiliert und abgerundet ist, sodass die
Kantenleiste ebenfalls biindig mit dem unteren
Kantenrand (UR), d.h. biindig mit der Unterseite (9) des
Mébelstlickes (6), abschlieBt."

Der unabhangige Anspruch des Hilfsantrags 4a
unterscheidet sich von Hilfsantrag 4 dahingehend, dass
ferner beansprucht wird, dass der Ubergangsabschnitt
"an einen Rand (UR, OR) des Grundkdorpers (1)
unmittelbar angrenzt" und sich im Ubergangsabschnitt
"sich eine Dicke des Grundkdrpers (1) in Richtung einer

Breite verdndert".

Der unabhangige Anspruch des Hilfsantrags 4b lautet wie
folgt:

"Moébelstiick (6) mit einer Kantenleiste filir Mdébelstliicke
(6), umfassend , wobel die Kantenleiste einen
Grundkérper (1) mit einer an ein Mobelstiick (6)
anlegbaren Unterseite (2) und einer von der Unterseite
(2) abgewandten Oberseite (3, 4) umfasst, wobei die
Oberseite (3, 4) zumindest einen zu einem Rand (UR, OR)
des Grundkérpers (1) hin abfallenden Ubergangsabschnitt
(3) aufweist, in welchem sich eine Dicke des
Grundkérpers (1) in Richtung einer Breite verdndert.
wobel der Ubergangsabschnitt (3) an einen Rand (UR, OR)
des Grundkdérpers (1) unmittelbar angrenzt und zumindest

abschnittsweise ein Dekor (5) aufweist, dadurch
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gekennzeichnet, dass wobei das Dekor (5) auf den
Grundkérper (1) der Kantenleiste aufgedruckt ist und
die Oberseite (3. 4) des Grundkérpers (1) der
Kantenleiste vollfldchig bedeckt, wobei der Grundkdrper
(1) ein Extrusionsprofil aus Kunststoff ist wobeili der
Grundkérper (1} aus Polyamid (PA), Polypropylen (PP),
Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol-
Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC), Styrolbutadien
(SB}, Polyethylenterephthalat (PET) und/oder
Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt ist, wobei diese
zuvor bedruckte Kantenleiste mit ihrer Unterseite (2)
an einer Kante (7) des als Mébelplatte ausgebildeten
Mébelstlicks (6) aufgebracht ist, wobel wenigstens ein
Rand {OR, UR) des Grundkérpers (1) der Kanten leiste
biindig an einem Rand der Kante {7} des Moébelstlicks (6)
anliegt, sodass die montierte Kantenleiste bilindig mit
dem oberen Kantenrand (OR), d.h. bilindig mit der
Oberseite (8) des Mébelstlicks (6) abschlieft und die
Kante (7) vollstdndig bedeckt, wobel am unteren
Kantenrand (UR) bzw. an der Unterseite (9) des
Mébelstiicks (6) ein Uberstand aufgrund eines UbermaBes
der Kantenleiste entsteht, wobel ein maximaler
Uberstand der Kantenleiste liber einen Rand der Kante
(7) des Mébelstiicks (6) etwa 0,7 mm betrdgt, wobel im
Wege der spanabhebenden Nachbearbeitung die unten
liegende, lédngsrandseitige Sichtkante der Kantenleiste
nachtrdglich profiliert und abgerundet ist, sodass die
Kantenleiste ebenfalls biindig mit dem unteren
Kantenrand (UR}, d.h. biindig mit der Unterseite (9) des
Mébelstlickes (6), abschlieBt."

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin lassen

sich wie folgt zusammenfassen:
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Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs gemal
Hauptantrag sei neu gegenuber D5, da in D5 das
Dekor auf eine Folie aufgedruckt werde, die erst
nach dem Bedrucken auf den Grundkdorper aufgezogen
werde. Der Grundkdrper sei daher nicht bedruckt

(sondern nur die Folie).

Der Hilfsantrag la spezifiziere die Reihenfolge des
Bedruckens. Nachdem die Relevanz der Reihenfolge
erst durch die schriftliche Entscheidung deutlich
wurde, hatte dieser Antrag nicht friher gestellt
werden konnen und sei daher zum Verfahren

zuzulassen.

Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs gemal
Hilfsantrag 1b sei neu gegeniiber D5, da nicht
offenbart werde, aus welchem Material der

Tragerkdrper in D5 gefertigt sei.

Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs gemal
Hilfsantrag 2 sei ausgehend von D5 erfinderisch, da
der Fachmann keine Veranlassung habe, flir die aus
D5 bekannte Kantenleiste bei der Herstellung des
Dekorelements und des Tragerkdrpers gerade eine der

im Anspruch genannten Kunststoffarten zu verwenden.

Dies gelte auch fir den Hilfsantrag 2a, wobei zudem
nicht jeder der genannten Kunststoffe bedruckt

werden konne.

Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs gemal
Hilfsantrag 2b sei erfinderisch, da durch den
vollflachigen Druck und die spezielle beanspruchte

Materialauswahl Synergieeffekte auftreten wirden.
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Nachdem in D5 kein oberer Rand definiert werden
konne, weise die aus D5 bekannte Kantenleiste

keinen zum Rand angrenzenden Ubergangsabschnitt
auf. Daher sei der Gegenstand des unabhangigen

Anspruchs gemaR Hilfsantrag 2c erfinderisch.

Hilfsantrag 3 sei zulassig gedndert worden, da aus
dem Wortlaut des Anspruchs deutlich werde, dass das
Bedrucken vor einer Montage der Kantenleiste an

einer Mobelplatte erfolgen muss.

Der Gegenstand des Hilfsantrags 3a sei erfinderisch
ausgehend von D9 als nachstkommendem Stand der
Technik. Wenn der Fachmann die Kanten der
rechteckigen Leiste abrunden wiurde, wirde er dabei
auch die Bedruckung entfernen, so dass keine
Ubergangsabschnitte mit gedrucktem Dekor entstehen

wirden.

Die Hilfsantrage 4 und 4a wiesen die gleichen
Anderungen wie Hilfsantrag 3 auf, die zuléssig

seien.

Der Einwand, Hilfsantrag 4b sei unzuldssig
geandert, hatte bereits im Einspruchsverfahren
erhoben werden milssen und sei daher nicht mehr zum

Verfahren zuzulassen.

Ausgehend von D9 sei der Gegenstand des
unabhdngigen Anspruchs des Hilfsantrags 4b zudem

erfinderisch.

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten

Argumente der Beschwerdefihrerin-Einsprechenden lassen

sich wie folgt zusammenfassen:
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Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs gemal

Hauptantrag sei nicht neu gegeniber D5.

Der Hilfsantrag la sei nicht mehr zum Verfahren
zuzulassen, da er bereits im Einspruchsverfahren

hatte gestellt werden konnen und mussen.

Der Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs gemal

Hilfsantrag 1b sei nicht neu gegentber D5.

Der Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs gemal
Hilfsantrag 2 sei nicht erfinderisch ausgehend von
D5. Gleiches gelte fiir Hilfsantrag 2a, Hilfsantrag
2b und Hilfsantrag 2c.

Hilfsantrag 3 sei unzuldssig geandert worden.

Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs gemal
Hilfsantrag 3a sei nicht erfinderisch ausgehend von
D9.

Die Hilfsantrage 4 und 4a weisen die gleichen
Anderungen wie Hilfsantrag 3 auf und seien daher

unzulédssig geandert worden.

Hilfsantrag 4b hatte nicht zum Verfahren zugelassen

werden durfen.

Hilfsantrag 4b sei zudem unzuladssig geandert
worden, sowie der Gegenstand des unabhadngigen
Anspruchs dieses Antrags nicht erfinderisch

ausgehend von D9.
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Entscheidungsgrunde

Hauptantrag

Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der
Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs gemal Hauptantrag
unter anderem nicht neu gegeniiber D5 sei (Artikel 54
EPU) .

D5 beschreibt eine Kantenleiste und deren Herstellung,
die in den Figuren 2a - 2d in den verschiedenen Stadien
gezeigt wird. Dabei wird ein Dekorelement (2) mittels
Extrusion bereitgestellt (wie in Absatz [0042]
beschrieben und in Figur Z2a gezeigt), dessen Oberfléache
(2a) im planaren Zustand bedruckt (wie in Absatz [0043]
beschrieben und in Figur 2b gezeigt) und dann das
Dekorelement verformt (wie in Absatz [0046] beschrieben
und in Figur 2c gezeigt). Unter das verformte
Dekorelement wird dann ein Tragerprofil (4) durch einen
Extrusionsprozess angeformt (wie in Absatz [0047]

beschrieben und in Figur 2d gezeigt).

Dies ist unstrittig zwischen den Parteien und auch die

Kammer teilt dieses Verstandnis des Dokuments D5.

Die Einspruchsabteilung hatte die Kombination aus
Dekorelement (2) und Tragerprofil (4) als Grundkdrper
im Sinne des Anspruchs angesehen. Basierend auf diesem
Verstandnis kam sie zum Schluss, dass die in Figur 2d
gezeigte fertige Kantenleiste ein auf den Grundkdrper
(2 und 4) gedrucktes Dekor aufweist (siehe

Entscheidungsgrinde 28.4.1).

Die Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin argumentierte,
dass sich das Kennzeichen des unabhdngigen Anspruchs

auf den Vorgang des Bedruckens beziehen wirde und somit
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verlange, dass der Grundkorper erst hergestellt und
dann bedruckt werde. Dies werde durch den Ausdruck "auf
den Grundkdrper ... aufgedruckt" deutlich - im
Unterschied zum Ausdruck "auf dem Grundkdrper
aufgedruckt", der sich auf das Ergebnis des Bedruckens

bezoge.

Der aus Dekorelement (2) und Tragerprofil (4)

bestehende Grundkdrper werde in D5 aber erst nach dem

Druck gebildet. Daher kénne man in D5 nur das
Dekorelement (2) als GrundkOrper ansehen, der dann aber
keine anlegbare Unterseite aufweise, wie es der

unabhangige Anspruch aber verlange.

Die Kammer teilt hier die Auffassung der
Einspruchsabteilung, dass der Begriff "auf den
Grundkérper aufgedruckt ist" sich nicht eindeutig und
zwelifelsfrei auf den Vorgang des Bedruckens bezieht,
sondern damit auch das Ergebnis des Bedruckens gemeint

sein kann.

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Dativ und
Akkusativ haufig vertauscht. Ob es sich um die
Bewegung/den Vorgang handelt oder um einen Zustand wird
haufig nur aus dem Kontext bzw. weiteren sprachlichen
Unterscheidungen klar. Im konkreten Fall wiirde man
daher unterscheiden zwischen "auf dem Grundkorper

aufgedruckt ist" (Zustand) und "auf den Grundkorper

aufgedruckt wird" (Vorgang). Der Anspruchswortlaut
verwendet zwar den Dativ, gleichzeitig als Hilfsverb
aber "ist" so dass streng grammatikalisch die beiden

Alternativen Zustand/Vorgang vermischt werden.

Aus dem Wortlaut des Anspruchs ist daher nicht
ableitbar, zumindest nicht eindeutig und zweifelsfrei,

wann der Druck des Dekors bei der im Streitpatent
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beanspruchten Kantenleiste erfolgen muss. Der Anspruch
verlangt zweifelsfrei nur, dass die fertig hergestellte
Kantenleiste bedruckt ist. Daher kann auch erst das
Dekor auf eine Folie gedruckt werden, die dann im
Anschluss mit einem anderen Grundkdrperabschnitt zum

Grundkorper verbunden werden kann.

Damit fallt auch die Kantenleiste aus Figur 2d der D5
unter den Wortlaut des unabhédngigen Anspruchs gemal
Hauptantrag - so wie es die Einspruchsabteilung

entschieden hatte.

1.3 Die Kammer sieht daher keinen Grund, von der

Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

Hilfsantrag 1la

2. Anspruch 1 dieses Antrags unterscheidet sich wvom
Hauptantrag dahingehend, dass
- der Grundkorper als "zuvor als Extrusionsprofil aus
Kunststoff gefertigter" Grundkdrper spezifiziert
wird; und
- das Merkmal "das Dekor bedeckt die Oberseite des
Grundkérpers der Kantenleiste vollfldchig"

hinzugefligt wurde.

3. Der Hilfsantrag la wurde von der Beschwerdefiithrerin-
Patentinhaberin mit ihrer Beschwerdebegriindung erstmals
vorgelegt, so dass seine Zulassung den Bestimmungen des
Artikels 12 VOBK unterliegt.

3.1 Es ist unstrittig zwischen den Parteien, dass die
Unformulierung des kennzeichnenden Teils als Anderung

im Sinne von Artikel 12(4) VOBK anzusehen ist.
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Die Beschwerdefiilhrerin-Patentinhaberin argumentierte,
dass sie erst durch die schriftliche Entscheidung
verstehen habe konnen, dass der Zeitpunkt des
Bedruckens des Grundkdrpers relevant sei. Somit sei es
ihr erstmalig mit der Beschwerdebegrindung moglich
gewesen, den Hilfsantrag la vorzulegen, in dem dieser

Zeitpunkt zweifelsfrei definiert werde.

Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen.

Die Einspruchsabteilung hatte in der Ladung wvom

11. August 2021 unter Punkt 19.3 ausgefihrt, dass das
Dokument D5 neuheitsschadlich sei. Dabei verstand die
Einspruchsabteilung die Kombination aus Tragerkdrper
(4) und Dekorelement (2) als GrundkOrper im Sinne des
Streitpatents. Ferner fihrte sie aus, dass auch in D5
"das Dekor (3) auf dem Dekorelement (2) aufgedruckt

wird".

Dieser vorlaufigen Meinung folgte die
Einspruchsabteilung dann auch in ihrer Entscheidung in
Abschnitt 28.4.1, so dass mit der schriftlichen
Entscheidung kein iUberraschender neuer Sachverhalt von
der Einspruchsabteilung aufgeworfen wurde. Ganz im
Gegenteil folgte die Einspruchsabteilung vollumfanglich
ihrer mit dem Ladungsbescheid am 11. August 2021

kommunizierten vorlaufigen Auffassung.

In der schriftlichen Entscheidung nimmt die
Einspruchsabteilung zwar dezidiert unter Punkt 28.4.3
auch dazu Stellung, ob dem Anspruch eine zeitliche
Abfolge des Bedruckens und Herstellens des Grundkdorpers
zu entnehmen sei, die am Endprodukt erkennbar sein

konnte, und verneint dies letztlich.
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Diese Auseinandersetzung mit einem vorgebrachten
Argument entspricht jedoch keinem neuen Sachverhalt an
sich, sondern entkraftet nur ein von der
Beschwerdefiihrerin-Patentinhaberin vorgebrachtes
Argument. Am Sachverhalt - nadmlich dass D5
neuheitsschadlich fliir den Gegenstand des unabhdngigen

Anspruchs gemadB Hauptantrag ist - andert dies nichts.

3.4 Zudem spezifiziert der Hilfsantrag la nicht nur den
Zeitpunkt des Bedruckens, sondern verlangt im
unabhdngigen Anspruch auch, dass das Dekor die
Oberseite des Grundkorpers der Kantenleiste vollfléachig
bedeckt. Die Erstreckung des Dekors ist jedoch vollig
unabhangig vom Zeitpunkt des Bedruckens, so dass die
Aufnahme dieses Merkmals nicht darauf beruhen kann,
dass die Relevanz des Zeitpunkts des Bedruckens erst
mit der schriftlichen Entscheidung fur die

Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin erkennbar wurde.

3.5 Die Kammer sieht Hilfsantrag la daher lediglich als
einen weiteren Versuch an, sich vom neuheitsschadlichen
Dokument D5 abzusetzen. Der Hilfsantrag la hatte daher
bereits in Reaktion auf die Ladung der
Einspruchsabteilung eingereicht werden konnen und
mussen, in der der Neuheitseinwand gegeniber D5 durch

die Einspruchsabteilung begriindet wurde.

3.6 Die Kammer lieR daher den erst im Beschwerdeverfahren

vorgelegte Hilfsantrag la gemal Artikel 12(6) VOBK

nicht mehr zum Verfahren zu.

Hilfsantrag 1b

4. Hilfsantrag 1lb entspricht dem im Einspruchsverfahren

diskutierten Hilfsantrag 1.
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Der unabhangige Anspruch dieses Antrags verlangt
ausgehend vom Hauptantrag zusatzlich, dass der
Grundkorper "aus Kunststoff und/oder Metall und/oder
Holz und/oder Glas gefertigt" ist.

Die Einspruchsabteilung kam zu der Entscheidung, dass
Dokument D5 auch fir den im unabhdngigen Anspruch des
Hilfsantrags 1lb definierten Gegenstand
neuheitsschiddlich sei (Artikel 54 EPU), da auch die aus
D5 bekannte Kantenleiste einen Grundkdrper aus

Kunststoff aufweise (Entscheidungsgrinde 29).

Die Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin argumentierte,
dass in D5 nur das Dekorelement 2 bedruckt werde und
entsprechend nur das Dekorelement 2 als Grundkdrper
verstanden werden konne. Dieses Dekorelement weise aber
keine freiliegende Unterseite auf, da an seiner
Unterseite der Tragerkorper (4) angebracht sei. Daher

sei D5 nicht neuheitsschadlich.

Wie zum Hauptantrag bereits ausgefihrt, teilt die
Kammer das Verstandnis der Einspruchsabteilung, dass in
D5 die Kombination aus Dekorelement (2) und
Tragerkdrper (4) den GrundkOrper im Sinne des
Streitpatents bilden. Dieser Grundkdérper ist am Ende
der Herstellung der Kantenleiste bedruckt und weist
eine freiliegende Unterseite auf, die spadter bei der

Herstellung eines Mdobelstiicks an dieses anlegbar ist.

Ferner ist auch der Grundkorper der in D5 in Figur 2d
gezeigte Kantenleiste "aus Kunststoff und/oder Metall

und/oder Holz und/oder Glas gefertigt".
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Es ist unstrittig, dass das Dekorelement (2) aus
Kunststoff gefertigt wird, wie explizit in Absatz
[0018] wvon D5 offenbart wird.

Die Beschwerdefilhrerin-Patentinhaberin argumentierte
jedoch, dass in Absatz [0016] von D5 zwar beschrieben
werde, dass das Dekorelement und der Tragerkdrper im
Koextrusionsverfahren gefertigt werden, dies aber nicht
impliziere, dass auch der TragerkoOrper aus Kunststoff
hergestellt sei. Denkbar ware auch, eine
Kunststofffolie und ein Metallprofil zu koextrudieren.
Entsprechend zeige D5 daher nicht eindeutig und
zweifelsfrei, dass der komplette Grundkorper aus

Kunststoff gefertigt sei.

Die Kammer sieht dieses Argument aus den folgenden

Grinden als nicht idberzeugend an:

a) Zum einen wirde ein koextrudierter Grundkdrper mit
einem Dekorelement aus Kunststoff und einem
Tragerkorper aus Metall ebenfalls unter den
unabhadngigen Anspruch dieses Antrags fallen, da
dieser in einer der und/oder-Varianten auch
umfasst, dass der Grundkorper "aus Kunststoff und
Metall" gefertigt ist.

b) Zum anderen aber ist die Kammer Uberzeugt, dass D5
implizit offenbart, dass in D5 beide extrudierten
Bestandteile der Kantenleiste (Dekorelement und
Tragerkdrper) aus Kunststoff gefertigt sind. Die in
Figur 1 dargestellt Produktionsanordnung zeigt
einen ersten Extruder fir den Tragerkdrper und
einen zweiten Extruder fir das Dekorelement, die
anndhernd identisch dargestellt sind und daher
implizit gleiche Ausgangsmaterialien verwenden.

Wenn das Dekorelement aus Kunststoff extrudiert
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wird (was explizit in Absatz [0018] offenbart ist;
"Kunststofffolie™), ist fir den Fachmann eindeutig
und zweifelsfrei offenbart, dass auch der

Tragerkdrper aus Kunststoff gefertigt ist.

5.4 Die Kammer teilt daher die Auffassung der
Einspruchsabteilung, dass D5 auch fir den Hilfsantrag

1b neuheitsschadlich ist.

Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 2a

6. In Hilfsantrag 2 wird konkretisiert, dass der
Grundkorper "ein Extrusionsprofil aus Kunststoff ist,
wobel der Grundkérper aus Polyamid (PA), Polypropylen
(PP), Polyvinylchlorid (PVC), Alcrynitril-Butadien-
Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC),
Styrolbutadien (SB) Polyethylenterephthalat (PET) und/
oder Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt".

Im Hilfsantrag 2Z2a wird zudem verlangt, dass "sich eine
Dicke des Grundkdbrpers in Richtung einer Breite

verdndert".

7. Die Einspruchsabteilung entschied unter anderem, dass
der Gegenstand des Hilfsantrags 2 ausgehend von D5
nicht erfinderisch sei (Artikel 56 EPU), da die Wahl
eines geeigneten Kunststoffes aus der im unabhangigen
Anspruch angegebenen Aufzahlung naheliegend sei

(Entscheidungsgrinde 31.1).

In Hinblick auf den Hilfsantrag 2a entschied die
Einspruchsabteilung, dass die abgerundeten oberen
Kanten der aus D5 bekannten Kantenleiste als eine sich
in Richtung der Breite andernden Dicke des Grundkdrpers

verstanden werden koénnen (Entscheidungsgrinde 32.1).
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Die Materialwahl wurde analog zum Hilfsantrag 2 als

naheliegend angesehen (Artikel 56 EPU).

Die Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin argumentierte in
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer, dass der aus
D5 bekannte Grundkdrper nicht aus beliebig gewadhlten
Kunststoffen hergestellt werden kdnne, sondern nur
wenige, ganz bestimmte Kombinationen von Kunststoffen
dazu geeignet seien, so wie in D5 beschrieben

koextrudiert zu werden.

Aus Sicht der Kammer stellen die im Anspruch genannten
Materialien fachibliche Kunststoffe dar, die ein
Fachmann fur eine Fertigung der aus D5 bekannten
Kantenleiste verwenden kann und wirde. Mit der Angabe
"aus Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid
(PVC), Alcrynitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS),
Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB)
Polyethylenterephthalat (PET) und/oder
Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt" wird letztlich
nur eine geringfigige Einschrankung vorgenommen, da der
iberwiegende GroRteil existierender Kunststoffprodukte,
die durch Extrusion hergestellt werden, aus gerade

diesen Materialien besteht.

Die Kammer sieht es daher nicht als erfinderisch an,
einen gangigen Kunststoff fir den Grundkdrper der D5 zu

wahlen.

Nachdem das Streitpatent selbst in Absatz [0021] dieses
Fachwissen des Fachmanns bestatigt und ausfihrt, dass
die im Anspruch genannten Kunststoffe "insbesondere fir
eine Verarbeitung im Wege der Extrusion und/oder der
Koextrusion wirtschaftlich und besonders gut
verarbeitbar sind", kann die Behauptung der

Beschwerdefiithrerin-Patentinhaberin nicht tberzeugen,
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man konne die meisten dieser Kunststoffe gerade nicht

miteinander bei einem Koextrusionsprozess kombinieren.

7.2.2 Auch die Behauptung der Beschwerdefihrerin-
Patentinhaberin, man koénne nicht jeden Kunststoff
bedrucken, ist ohne entsprechende Nachweise fir diese
Behauptung nicht idberzeugend. Insbesondere ist fir die
Kammer nicht nachvollziehbar, warum die im Streitpatent
genannten Kunststoffe im Rahmen der Erfindung bedruckt
werden koéonnen, aber in D5 ein und derselbe Kunststoff

dafiir ungeeignet sein sollte.

7.2.3 Daher sieht die Kammer keinen Grund, warum sie von der
Entscheidung der Einspruchsabteilung zu den

Hilfsantragen 2 und 2a abweichen sollte.

7.3 Nachdem der erstmalig in der mindlichen Verhandlung vor
der Kammer substanziierte Vortrag zur erfinderischen
Tatigkeit in der Sache nicht Uberzeugt, kann offen
bleiben, ob dieser Vortrag zu den Hilfsantragen 2 und
2a noch zum Verfahren zugelassen werden kann (Artikel
13(2) VOBK) .

Hilfsantrag 2b

8. Im unabhédngigen Anspruch des Hilfsantrags 2b wird lber
den Hilfsantrag 2a hinausgehend verlangt, dass das
Dekor "die Oberseite des Grundkdérpers der Kantenleiste
vollflédchig bedeckt".

9. Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand
des Hilfsantrags 2b ausgehend von D5 nicht erfinderisch
sei. Auch die aus D5 bekannte Kantenleiste weise ein
Dekor auf, das die Oberseite des Grundkdrpers

vollflachig bedeckt. Die Wahl eines geeigneten
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Kunststoffes aus der im unabhadngigen Anspruch
angegebenen Aufzahlung ist analog zu den Hilfsantragen
2 und 2a naheliegend (Artikel 56 EPU).

Die Beschwerdefilhrerin-Patentinhaberin argumentierte in
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer, dass das
vollflachige Dekor in Kombination mit der Auswahl eines
geeigneten Kunststoffs zur Fertigung des Grundkorpers
nicht nahegelegt sei. Insbesondere verwies sie auf
einen vermeintlichen Synergieeffekt, da durch die
Materialwahl ein vollfladchiges Dekor erst moglich
werde, das auch auf gekrimmten Flachen (wie
beispielsweise auf der Ausrundung der Kante)

aufgebracht werden konne.

Die Kammer stellt fest, dass die aus D5 bekannte
Kantenleiste auch so bedruckt wird, dass das Dekor die
Oberseite des Grundkorpers der Kantenleiste vollfléachig
bedeckt - so wie es die Einspruchsabteilung auch in
ihrer Entscheidung gesehen hatte (Entscheidungsgriinde
33.1.1).

Die Kammer teilt in diesem Zusammenhang auch die
Definition der "Oberseite", die die Einspruchsabteilung
verwendete: Als Oberseite des Grundkdrpers sind alle
Flachen anzusehen, die bei einer Blickrichtung von oben
auf die in Figur 2d dargestellte Kantenleiste sichtbar
sind, d. h. beginnend vom duBeren Ende der Ausrundung
auf der linken Seite iUber die Plateaufliache der
Kantenleiste bis zum duBeren Ende der Ausrundung auf
der rechten Seite. Diese Flache entspricht der
Oberflache (2a) des Dekorelements (2), das vollfléachig

das Dekor (3) aufweist.

Auch das Argument der Beschwerdefihrerin-

Patentinhaberin, dass in D5 kein Flachendruck
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beschrieben werde, kann nicht tUberzeugen. Der
unabhangige Anspruch des Hilfsantrags 2b verlangt, dass
das Dekor die Oberseite vollflachig bedeckt, was aber
nicht zwingend verlangt, dass die komplette Flache
bedruckt wird. Nachdem das Dekor nicht naher
spezifiziert wird, koénnte beispielsweise auch eine
Holzmaserung als Dekor verwendet werden, bei der die
dunklen Bestandteile aufgedruckt werden, so dass ein
vollflachiges Dekor entsteht, aber nicht die komplette
Flache bedruckt wird.

In jedem Fall aber wird in D5 die Erstreckung des
Dekors in den Figuren gezeigt: Das mit dem
Bezugszeichen 3 in Figur 2b und 2d gezeigte Dekor
erstreckt sich iUber die gesamte Oberseite des
Dekorelements 2 und bedeckt daher diese Oberseite
ebenfalls vollflachig.

Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs gemal
Hilfsantrag 2b unterscheidet sich daher wvon der aus D5
bekannten Kantenleiste (wie schon die Hilfsantréage 2
und 2a) lediglich dahingehend, dass als Kunststoff fir
den Grundkorper eines der Materialien Polyamid (PA),
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Alcrynitril-
Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC),
Styrolbutadien (SB), Polyethylenterephthalat (PET) und/
oder Polymethylmetacrylat (PMMA) verwendet wird.

Die Wahl eines dieser Kunststoffe zur Herstellung der
aus D5 bekannten Kantenleiste ist jedoch aus den
bereits zu den Hilfsantragen 2 und 2a ausgefihrten

Grinden nicht erfinderisch.

Die Kammer kann hierbei keinen iiberraschenden
Synergieeffekt erkennen: Die im Anspruch genannten

Kunststoffe sind dem Fachmann bekannt - auch
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hinsichtlich ihrer Eignung zum Bedrucken (siehe Punkt
7.2.2).

Diese Eignung ist dabei aus Sicht der Kammer unabhangig
von der Form der Oberfldche, da es keinen
nachvollziehbaren Grund gibt, warum die Druckfarbe auf
einer ebenen Fladche besser haften sollte als auf einer
gekriummten Flache. Gekrummte Flachen erfordern
allenfalls andere Druckverfahren, die aber im Anspruch

nicht spezifiziert werden.

Die Kammer sieht daher auch beim Hilfsantrag 2b keine
Veranlassung, von der Entscheidung der

Einspruchsabteilung abzuweichen.

Nachdem auch dieser erstmalig in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer substanziierte Vortrag zur
erfinderischen Tatigkeit in der Sache nicht Uberzeugt,
kann offen bleiben, ob dieser Vortrag noch zum

Verfahren zugelassen werden kann (Artikel 13(2) VORBK).

Hilfsantrag 2c

10.

11.

11.

Im unabhangigen Anspruch des Hilfsantrags 2c wird iber
den Hilfsantrag 2b hinausgehend verlangt, dass der
Ubergangsabschnitt "an einen Rand des Grundkdrpers

unmittelbar angrenzt".

Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass auch in
D5 die als Ausrundungen ausgebildete Ubergangs-
abschnitte an den Randern des GrundkOrpers angrenzen

(Entscheidungsgrinde 33.4).

Die Beschwerdefiilhrerin-Patentinhaberin argumentierte,

dass die Figuren der D5 nur schematische Darstellungen
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seien und kein eindeutiger oberer Rand definiert werden
konne, wie man auch der Figur 1 des Streitpatents
entnehmen koénne, da hier nur ein unterer Rand klar

definiert sei.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht

anschlieBen.

Auch wenn die Figuren der D5 nur schematisch sind, so
ist doch darauf deutlich zu erkennen, dass der
Grundkorper ausgerundete Kanten aufweist und sich das

Dekor (3) iUber die komplette Oberseite erstreckt.

In Hinblick auf die Frage, wie der obere Rand des
Grundkorpers definiert wird, muss aus Sicht der Kammer
die im Streitpatent verwendete Definition des oberen

Randes (OR) herangezogen werden:

a) Figur 1 zeigt entgegen der Behauptung der
Beschwerdefilhrerin-Patentinhaberin mit dem
Bezugszeichen OR einen oberer Rand eines Profils
mit ausgerundeten Kanten. In Figur 1 des
Streitpatents fallt dieser angesichts der fehlenden
Seitenwand mit dem unteren Rand (UR) des Profils

zusammen (in der Figur durch "OR=UR" bezeichnet).

b) Figur 3 zeigt ein zu Figur 1 &hnliches Profil, das
jedoch an Stelle der Ausrundung eine scharfkantige
Fase unter 45° aufweist. Auch hier entspricht
analog zu Figur 1 der obere Rand dem unteren Rand
("OR=UR"). In Figur 4 weist die analog abgefaste
Kantenleiste dagegen eine groRere Dicke auf, so
dass der obere Rand (OR) nach oben beabstandet zum
unteren Rand (UR) zu liegen kommt. In beiden Fallen

ist der obere Rand aber der Ort, an dem die Fase
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(3'"') seitlich endet und in die Seitenwand (sofern

vorhanden) ubergeht.

c) Daher sieht die Kammer in D5 als oberen Rand den
Ort an, an dem die Ausrundung des Grundkdrpers in
die Seitenwand idbergeht bzw. seitlich endet. Die
Kammer teilt daher das Verstandnis der
Einspruchsabteilung wie in den Entscheidungsgrinden
33.4.1 mit Hilfe der dort abgebildeten Figur
dargelegt.

Das Dekor (3) erstreckt sich auch in D5 bis zum
Ubergang der Ausrundung zur Seitenwand, so dass auch in
D5 der Ubergangsabschnitt an einen Rand des

Grundkorpers unmittelbar angrenzt.

Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs gemal
Hilfsantrag 2c unterscheidet sich daher (wie zuvor auch
schon die Hilfsantrédge 2, 2a und 2b) von der aus D5
bekannten Kantenleiste lediglich dahingehend, dass als
Kunststoff fir den GrundkOrper eines der Materialien
Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid
(PVC), Alcrynitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS),
Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB),
Polyethylenterephthalat (PET) und/oder
Polymethylmetacrylat (PMMA) verwendet wird.

Die Wahl eines dieser Kunststoffe ist jedoch aus den
bereits zu den Hilfsantragen 2, 2a und 2b ausgefihrten

Grinden nicht erfinderisch.

Die Kammer sieht daher auch beim Hilfsantrag 2c keine
Veranlassung, von der Entscheidung der

Einspruchsabteilung abzuweichen.
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Nachdem auch dieser erstmalig in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer substanziierte Vortrag zur
erfinderischen Tatigkeit in der Sache nicht Uberzeugt,
kann offen bleiben, ob dieser Vortrag noch zum

Verfahren zugelassen werden kann (Artikel 13(2) VORBK).

Hilfsantrag 3

12.

13.

Im unabhédngigen Anspruch des Hilfsantrags 3 wird im
Unterschied zu den hdherrangigen Antrdagen an Stelle der
Kantenleiste an sich ein Mobelstick mit einer
derartigen Kantenleiste beansprucht, wobei die
Kantenleiste die Merkmale gemal Hauptantrag aufweist
und "wobeili die Kantenleiste mit ihrer Unterseite an
einer Kante des als Mbbelplatte ausgebildeten
Mébelstilicks aufgebracht ist, sodass ein Rand des
Grundkérpers der Kantenleiste bilindig an einer Oberseite
der Kante des Mébelstiliicks anliegt, wobei ein auf der
Unterseite des Mébelstiicks entstehender Uberstand
aufgrund eines UbermaBes der Kantenleiste weniger als
0,7 mm betrdgt oder der Uberstand nachtrdglich im Wege
einer spanabhebenden Nachbearbeitung entfernt ist,
sodass die Kantenleiste bilindig mit der Unterseite des
Mébelstiicks abschlieBt."

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Wortlaut
des Anspruchs es offenlasse, ob die Kantenleiste erst
am Mobelstiick angebracht werde, nachbearbeitet werde
und dann mit Dekor bedruckt werde, oder aber ob die
Randleiste erst bedruckt und dann an der Platte
angebracht werde (Entscheidungsgriinde 35.1). Die erste
Alternative werde nicht in der urspringlich
eingereichten Anmeldung offenbart, so dass der
Hilfsantrag 3 unzuldssig geandert sei (Artikel 123(2)
EPU) .



13.1

13.1.1

13.1.2

13.2

- 27 - T 1432/22

Die Beschwerdefiilhrerin-Patentinhaberin argumentierte,
dass durch die Bedingung "sodass ein Rand des
Grundkérpers bilindig ist" eine kausale Abfolge
dahingehend verlangt werde, dass die Leiste erst
bedruckt und dann montiert werde, d. h. die von der
Einspruchsabteilung als nicht offenbart angesehene
Alternative durch den Wortlaut des Anspruchs wirksam

ausgeschlossen sei.

Die Kammer kann nicht erkennen, warum das bilndige
Anbringen der Kantenleiste nur im bedruckten Zustand
der Kantenleiste moglich sein sollte. Man kann sowohl
eine bedruckte Kantenleiste so an der Mobelplatte
anbringen, dass der Rand des Grundkorpers blindig ist,
als auch die unbedruckte Kantenleiste anbringen und
erst dann bedrucken. Entgegen der Argumentation der
Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin kann daher aus dem
Anspruchswortlaut, insbesondere aber aus dem Ausdruck
"sodass ein Rand des Grundkdrpers bilindig ist" keine

Reihenfolge der Fertigungsschritte abgeleitet werden.

Tatsdchlich wird der Zeitpunkt des Bedruckens nicht im
Produktanspruch spezifiziert, so dass die Kammer die
Entscheidung der Kammer auch in diesem Punkt

vollumfanglich teilt.

Auch dieser Vortrag erfolgte erstmalig in der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer. Nachdem die
Kammer aber der Argumentation inhaltlich nicht folgt,
kann offen bleiben, ob dieser Vortrag noch zum

Verfahren zugelassen werden kann (Artikel 13(2) VORBK).
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Hilfsantrag 3a

14.

15.

15.

Hilfsantrag 3a verlangt im unabhédngigen Anspruch uUber
den Hilfsantrag 3 hinausgehend, dass die Kantenleiste
zum Zeitpunkt des Aufbringens an der Mobelplatte
bereits bedruckt wurde ("zuvor bedruckte

Kantenleiste") .

Die Einspruchsabteilung sah ausgehend von Dokument D9
den Gegenstand des unabhangigen Anspruchs gemal
Hilfsantrag 3a als nahegelegt an (Entscheidungsgriinde
36) .

Das Dokument D9 offenbart eine Kantenleiste mit einem
Grundkorper, dessen Querschnitt anndhernd rechteckig
ist. Der Grundkdrper ist aus marmoriertem Kunststoff
mittels eines Extrudierverfahrens hergestellt und
oberfldchlich mit einem eine Holzmaserung imitierenden

Dekor bedruckt.

Die Kantenleiste ist dafir vorgesehen, an einer Platte
stirnseitig angeklebt zu werden und eventuelle
Uberstédnde anschlieBend mit Hilfe eines spanabhebenden
Nachbearbeitung zu entfernen, so dass die Kantenleiste
btindig mit beiden Seiten der Platte abschlielt (siehe
Seite 3, 2. Absatz)

Dem Dokument kann aber nicht eindeutig und zweifelsfrei
entnommen werden, ob die oberen Kanten abgerundet
ausgebildet sind, so dass die Oberseite zum Rand des
Grundkdérpers hin abfallende Ubergangsabschnitte

aufweist.

Dies ist unstrittig zwischen den Parteien.
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Es ist auch unstrittig zwischen den Parteien, dass es
fir den Fachmann naheliegend ist, die Oberkanten des
aus D9 bekannten Profils abgerundet auszubilden, so
dass ein Benutzer sich nicht an der Tischkante

verletzt.

Die Beschwerdefilhrerin-Patentinhaberin argumentierte
jedoch, dass der Fachmann beim Ausbilden der
abgerundeten Kante das aufgedruckte Dekor zwangslaufig
entfernen wirde, so dass das marmorierte Material des
GrundkoOrpers zu sehen ware. Dieser zutage tretende
marmorierte Kern erzeuge zwar ein der Bedruckung
dhnelndes Bild einer Holzmaserung, doch die durch die
abgerundeten Kanten entstandenen Ubergangsabschnitte
waren dann nicht mehr mit einem aufgedruckten Dekor
versehen, wie es der unabhangige Anspruch aber

verlange.

Die Kammer sieht es als fir den Fachmann naheliegend
an, bei der Herstellung der Kantenleiste der D9 nicht
von einem scharfkantigen, exakt rechteckigen
Grundkorper auszugehen, den er erst bedruckt und dann
die scharfkantigen Kanten abrundet. Stattdessen wiirde
der Fachmann den GrundkOrper bereits mit abgerundeter
Kante extrudieren und erst dann bedrucken. Extrusions-
verfahren haben gerade den Vorteil, dass die Geometrie
des extrudierten Profils nahezu beliebig gewdhlt werden

kann, also auch mit ausgerundeter Kante.

So erhalt der Fachmann eine Kantenleiste bei der der
Grundkdrper einen Ubergangsabschnitt mit aufgedrucktem

Dekor aufweist.

Der Gegenstand des unabhdngigen Anspruch dieses Antrags
unterscheidet sich ferner dahingehend von D9, dass bei

der Montage die Kantenleiste bindig an der Oberseite
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der Platte angelegt wird, so dass der im Zuge der
Nachbearbeitung abgetragene Uberstand auf der

Unterseite entsteht. In D9 wird nur beschrieben, dass

eventuelle Uberstande spanabtragend abgetragen werden

(Seite 3, zweiter Absatz: "beihobeln").

Die Kammer sieht es jedoch als naheliegend an, die
Kantenleiste auf der spater nicht sichtbaren Unterseite
der Platte nachzubearbeiten, was von der
Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin auch nicht

bestritten wurde.

So kommt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zum
Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs gemal Hilfsantrag
3a, sodass die Kammer keine Veranlassung hat, von der

Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

Hilfsantrag 4 und Hilfsantrag 4a

l6.

17.

Der unabhangige Anspruch des Hilfsantrags 4 beansprucht
ahnlich zu Hilfsantrag 3 ein Mobelstick mit
Kantenleiste, wobei die Reihenfolge der Arbeitsschritte
"Bedrucken der Kantenleiste" und "Anbringen der
Kantenleiste am Mobelstiick" nicht zweifelsfrei
definiert wird, da sich der Anspruch nur auf ein Dekor
bezieht, das "auf den Grundkdrper der Kantenleiste
aufgedruckt ist", d. h. nur auf das Ergebnis des

Bedruckens.

Gleiches gilt fir Hilfsantrag 4a.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die
Hilfsantrdge 4 und 4a unzuladssig geadndert wurden
(Entscheidungsgrinde 37 zur Zulassung: "um den Einwand
gemdB Artikel 123(2) EPU zu ldésen").
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Die Parteien waren sich in der miindlichen Verhandlung
einig, dass der gegeniber Hilfsantrag 3a als
durchgreifend angesehene Einwand der unzuldssigen
Anderung auch analog auf die Hilfsantrage 4 und 4a
zutrifft.

Die Kammer teilt die Einschatzung der Parteien: Sowohl
Hilfsantrag 4, als auch Hilfsantrag 4a wurden aus den
bereits zum Hilfsantrag 3 ausgefihrten Griunden
unzuldssig gedndert (Artikel 123 (2) EPU).

Hilfsantrag 4b

18.

18.1

18.1.1

Die Einspruchsabteilung entschied in Hinblick auf den
Hilfsantrag 4b, diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen
(Entscheidungsgrinde 37), sowie dass der Gegenstand
dieses Antrags erfinderisch sei ausgehend von D9 als
nachstkommendem Stand der Technik (Entscheidungsgriinde
38). Sie hielt das Streitpatent daher in geédnderter

Fassung basierend auf diesem Antrag aufrecht.

Die Beschwerdefilhrerin-Einsprechende stellte die
Entscheidung der Einspruchsabteilung in Frage, diesen
Antrag zum Verfahren zuzulassen (Seite 2 ihrer

Beschwerdebegrindung, erster Satz des Abschnitts 1).

Nach stédndiger Rechtsprechung ist es bei einer
angefochtenen Ermessensentscheidung der ersten Instanz
nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage
nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prifen, um
zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise
ausgelbt hatte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach
dem EPU unter bestimmten Umstdnden Ermessensent-

scheidungen zu treffen hat, muss bei der Ausibung
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dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den

die Beschwerdekammern nicht eingreifen.

Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann idber die Art
und Weise, in der die erste Instanz bei einer
Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen
ausgelbt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss
gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach
MaBgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung
der richtigen Kriterien oder in willkirlicher bzw.
unangemessener Weise ausgeibt hat und damit ihr
eingeraumtes Ermessen Uberschritten hat (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 10. Auflage, V-A-3.4.1).

Die Beschwerdefihrerin-Einsprechende macht keine Grinde
geltend, warum die Ermessensentscheidung der
Einspruchsabteilung methodisch fehlerhaft erfolgte. Die
Kammer sieht daher keinen Grund, sich tber die
Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung

hinwegzusetzen.

Die Beschwerdefihrerin-Einsprechende macht ferner
geltend, dass der unabhédngige Anspruch des Hilfsantrags

4b unzuldssig gedndert worden sei (Artikel 123(2) EPU).

Thre Einwande richten sich dabei gegen die folgenden,

im unabhédngigen Anspruch genannten Merkmale:

- "wobel ein maximaler Uberstand der Kantenleiste
liber einen Rand der Kante (7) des Moébelstiicks (6)
etwa 0,7 mm betrdgt", und

- "wobei im Wege der spanabhebenden Nachbearbeitung
die unten liegende, ldngsrandseitige Sichtkante der
Kantenleiste nachtrédglich profiliert und abgerundet

ist, sodass die Kantenleiste ebenfalls bilindig mit
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dem unteren Kantenrand (UR}, d.h. bilindig mit der
Unterseite (9) des Moébelstlickes (6), abschlieBt".

Die Beschwerdefiilhrerin-Patentinhaberin beantragt,
diesen erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen
Einwand nicht zum Verfahren zuzulassen, da er bereits
im Einspruchsverfahren hatte erhoben werden kdénnen und

missen.

Der Hilfsantrag 4b beruht aus Sicht der Kammer auf dem
am 22. Dezember 2021 eingereichten Hilfsantrag 4a. Im
Rahmen der mindlichen Verhandlung wurde lediglich der
Ausdruck "zuvor bedruckte" in Zeile 14 des unabhangigen
Anspruchs hinzugefigt, um die Reihenfolge des
Bedruckens und Anbringens der Kantenleiste an der
Mobelplatte klarzustellen.

Die von der Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden
vorgebrachten Argumente zur Frage der unzuldssigen
Anderungen betreffen somit Merkmale, die in identischer
Form auch schon im am 22. Dezember 2021 eingereichten
Anspruchssatz des Hilfsantrags 4a genannt wurden. Der
Einwand, diese Merkmale seien in Kombination nicht in
den urspringlichen Anmeldeunterlagen offenbart worden,
hatte daher bereits vor der mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung erfolgen kénnen, spatestens
aber in der mindlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung erfolgen miissen.

Die Kammer lieR den Einwand daher nicht mehr zum

Verfahren zu (Artikel 12(4) und (6) VOBK).

SchlieRlich argumentierte die Beschwerdefiihrerin-
Einsprechende auch, dass der Gegenstand des
unabhdngigen Anspruchs des Hilfsantrags 4b ausgehend
von D9 nicht erfinderisch sei (Artikel 56 EPU).



18.3.1

18.3.2

18.3.3

- 34 - T 1432/22

Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass in D9
nicht erkennbar sei, welche Teile des Grundkdrpers mit
dem Dekor bedruckt sind und an welchen Teilen der
marmorierte Grundkorper zutage tritt, d. h. es ist in
D9 nicht zweifelsfrei erkennbar, ob die Oberseite des
Grundkorpers der Kantenleiste vom (aufgedruckten) Dekor
vollflachig bedeckt wird.

Ausgehend von D9 habe der Fachmann aber keine
Veranlassung, die Oberseite des Grundkdrpers
vollflachig zu bedecken, da die Marmorierung des
GrundkoOrpers es Jja ebenfalls erlaubt, die Holzmaserung

zU imitieren.

Die Beschwerdefihrerin-Einsprechende argumentierte,
dass die Einspruchsabteilung den Offenbarungsgehalt der
D9 nicht korrekt bestimmt habe. In ihrem Verstandnis
bedecke das Dekor auch in D9 die vollstandige
Kantenleiste mit Ausnahme der Stirnseiten. Entsprechend
sei die Oberseite des Grundkdrpers als eine der vier
Seiten des Profils immer vollflachig mit dem Dekor
bedeckt.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht

anschlieBen.

a) In der Beschreibung der D9 wird auf Seite 4 im
letzten Absatz ausgefihrt, dass eine Leistenflache
(3) der Profilleiste (1) eine Auflage (4) tragt,
die aufgedruckt ist. Auch auf Seite 5 wird im
zweiten Absatz erneut "auf eine Leistenflache 3" im

Singular abgestellt.

Nachdem eine Leiste mit rechteckigem Querschnitt

vier Leistenfldchen aufweist, wird somit hier nur
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offenbart, dass eine dieser vier Seiten der
Kantenleiste bedruckt ist. Welche der vier Seiten
dies ist, bleibt offen. Entsprechend kann nicht
geschlussfolgert werden, dass die Oberseite der

Kantenleiste die in D9 genannte Leistenflache ist.

b) Zudem geht es in D9 ja gerade darum, Bereiche der
Oberflache, in denen das aufgedruckte Dekor durch
Nachbearbeitung entfernt wurde, durch die
Marmorierung des Kerns zu ersetzen, so dass im
Erscheinungsbild alle Flachen der Leiste eine
Holzmaserung zeigen. Es ist daher offensichtlich,
dass in D9 gerade nicht die komplette Umhiillende

mit der bedruckten Auflage versehen ist.

c) Welche Bereich nun tatsachlich mit einer bedruckten
Auflage versehen sind und in welchen Bereichen der
marmorierte Kern zutage tritt, kann dem Dokument D9
nicht eindeutig und zweifelsfrei entnommen werden,
so wie die Einspruchsabteilung die Offenbarung von
D9 letztlich verstanden hatte.

d) Die Kammer kann daher keinen Fehler der
Einspruchsabteilung in der Beurteilung des

Dokuments D9 erkennen.

18.3.4 Die Kammer sieht daher keinen Grund, von der

Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zuriickgewiesen.
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