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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende legten
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, das europédische Patent Nr.
EP 3612436 auf Basis des Hilfsantrags 1

aufrechtzuerhalten.

In ihrer Entscheidung ist die Einspruchsabteilung u.a.
zu der Auffassung gelangt, dass Anspruch 1 wie erteilt
nicht neu ist, der Hilfsantrag 1 die Erfordernisse der

Artikel 54 und 56 EPU jedoch erfiillt.

In der angefochtenen Entscheidung wird unter anderem
von folgenden Entgegenhaltungen ausgegangen, die auch

der vorliegenden Entscheidung zugrunde liegen:

El: US 6,247,287 Bl
E2: US 6,729,425 B2
E8: US 2012/0141724

Am 27. August 2025 fand eine als Videokonferenz
durchgefiihrte miindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts statt.

Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie
erteilt aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise
das Patent in geadnderter Fassung auf der Grundlage
eines der bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten
Hilfsantrdge 1 bis 7 aufrechtzuerhalten, alle
Hilfsantrédge erneut eingereicht mit der

Beschwerdebegrindung.
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Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragte den

vollstandigen Widerruf des Patents.

Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) mit der in der
Entscheidung verwendeten Merkmalsgliederung lautet wie

folgt:

1.1 Verstarkungselement (16) zur Verstadrkung von
Strukturelementen (12, 14) in Fahrzeugen, das

Verstarkungselement (16) umfassend:

1.2 ein Trager (11) mit einer L&ngsachse (15),

1.3 wobei der Trdger (11) zumindest eine langliche
Offnung (17) aufweist, welche in Richtung der

Langsachse (15) verlauft;

1.4 mindestens ein Einsatzelement (3) mit einer
Langsachse (4), welches dazu ausgebildet ist, in der
lianglichen Offnung (17) des Tragers (11) angeordnet zu

werden, und

1.5 welches mehrere erste Abschnitte (5a, 5b) und

mehrere zweite Abschnitte (6) umfasst,

1.6 wobei die ersten Abschnitte parallel zu einer

ersten Ebene angeordnet sind,

1.7 wobei die La&ngsachse (4) in dieser ersten Ebene

liegt,

1.8 und wobei die zweiten Abschnitte (6) parallel zu

einer zweiten Ebene angeordnet sind,

1.9 wobei die La&ngsachse (4) orthogonal zu dieser

zweiten Ebene liegt;
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1.10 ein erster Klebstoff (18), welcher auf einer
AuBenseite des Tragers (11) und auf einer ersten Gruppe
(5a) von ersten Abschnitten des Einsatzelementes (3)
anordenbar ist und welcher dazu ausgebildet ist, den
Trager (11) und das Einsatzelement (3) im

Strukturelement (12, 14) zu verkleben; und

1.11 ein zweiter Klebstoff (19), welcher auf einer
zwelten Gruppe (5b) von ersten Abschnitten des
Einsatzelementes (3) anordenbar ist und welcher dazu
ausgebildet ist, das Einsatzelement (3) im Trager (11)

zu verkleben.

In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurden die Merkmale

des erteilten Anspruchs 13 wie folgt erganzt:

Al3 wobei der zweite Klebstoff (19) nicht expandierbar
ausgebildet ist.

Das Vorbringen der Beschwerdefithrerin (Patentinhaberin)
- soweit es fir die Entscheidung wesentlich war - lasst

sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit gegeniiber EI

Die Einspruchsabteilung habe E1 falsch ausgelegt. Das
in E1, Figur 1, gezeigte Bauteil 8 sei Teil des
Strukturelements, und kein Trager des
Verstarkungselements. Merkmal 1.2 sei daher in E1 nicht
offenbart.

Hilfsantrag 1 - Neuheit gegeniiber E1, E2

Weder E1 noch E2 offenbarten Merkmal Al3.

In E1 seien beide Klebstoffe immer expandierbar.



VII.

- 4 - T 1949/23

In E2 sei - wie von der Einspruchsabteilung
festgestellt - ein nicht-expandierbarer Klebstoff nicht
in Verbindung mit der Ausfihrung nach Figur 8A, 8B
offenbart, auf die sich die Einsprechende beziehe.
Weiterhin offenbare E2 auch nicht die Merkmale 1.3,
1.10 und 1.11.

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tdtigkeit ausgehend von
El1 oder EZ2

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei zu
bestatigen. Merkmal Al3 werde weder ausgehend von E1
noch ausgehend von E2 nahegelegt. Auch weise EZ neben
Al3 noch die weiteren Unterscheidungsmerkmale 1.3, 1.10
und 1.11 auf.

Zulassung der Neuheitseinwdnde mit E8

Die Einspruchsabteilung habe korrekt entschieden, den
verspatet vorgebrachten Neuheitseinwand basierend auf
der Ausfihrung der Figuren 2A bis 2D der E8 wegen

fehlender prima facie Relevanz nicht zuzulassen.

Der in der Beschwerdebegriindung der Einsprechenden
erstmals vorgebrachte Neuheitseinwand mit der
Ausfihrung der Figuren 3A bis 3D der E8 sei als neues
Vorbringen unter Artikel 12(4) VOBK anzusehen und unter

Artikel 12 (6) VOBK nicht ins Verfahren zuzulassen.

Das Vorbringen der Beschwerdefilthrerin (Einsprechende) -
sowelt es fir die Entscheidung wesentlich war - lasst
sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit gegenitiber EI

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei zu
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bestdtigen. El zeige alle Merkmale des erteilten

Anspruchs 1 in Kombination.

Hilfsantrag 1 - Neuheit gegeniiber E1, E2

El offenbare auch das hinzugefiigte Merkmal Al3. Fir den
Klebstoff, der in El1 in Gestalt der "foamable pads 21a"
offenbart sei, werde in Spalte 6, Zeile 43 bis 47,
explizit "rubber" genannt. Dies sei ein nicht-

expandierbarer Klebstoff.

E2 offenbare wie von der Einspruchsabteilung ausgefiihrt
(Entscheidung, Punkt 15.2.2) alle Merkmale des
erteilten Anspruchs 1. Auch Merkmal Al3 sei in E2
offenbart. GemaB E2, Spalte 6, Zeilen 43 bis 45, hatten
"suitable expandable foams" eine "range of expansion"
von ca. 0 bis iber 1000%. Damit seien auch nicht-
expandierbare Klebstoffe offenbart, zumal im
Streitpatent, Absatz [0049], der Begriff "nicht
expandierbar" mit einer Expansionsrate von bis zu 10%

definiert werde.

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tdtigkeit ausgehend von
El1 oder E2

Ausgehend von E1 kénne der Klebstoff ("foamable pads
21a") nur expandierbar oder eben nicht-expandierbar
sein. Eine Auswahl aus zwei Moglichkeiten konne nicht

erfinderisch sein.

Sollte - ausgehend von E2 - die Kammer entsprechend der
angefochtenen Entscheidung das Merkmal Al3 nicht als
eindeutig und unmittelbar in Verbindung mit der
Ausfiithrung der Figuren 8A und 8B offenbart sehen, werde
die Auswahl eines nicht-expandierbaren Klebstoffs u.a.
durch die Spalte 6, Zeilen 43 bis 45, nahegelegt, da
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darin eine mogliche Expansionsrate von 0% genannt

werde.

Zulassung der Neuheitseinwdnde mit E8

Der Neuheitseinwand basierend auf der Ausfihrung der
Figuren 2A bis 2D der E8 sei im Einspruchsverfahren
nicht verspatet vorgebracht worden, so dass die
Einspruchsabteilung gar keinen Ermessensspielraum bzgl.
dessen Zulassung gehabt habe. Weiterhin sei der Angriff
prima facie relevant gewesen und hatte zugelassen

werden missen.

In Reaktion auf die schriftliche Entscheidung, Punkt
16.1.3.2, in der die prima facie-Prifung thematisiert
werde, sei in der Beschwerde der Neuheitseinwand in
Bezug auf die Ausfiihrung der Figuren 3A bis 3D
vorgebracht worden. Diese Ausfiihrung treffe den
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 prima
facie neuheitsschadlich, so dass dieser Angriff

zuzulassen sei.

Entscheidungsgrunde

1. Hauptantrag - Neuheit gegeniiber E1l

1.1 Die Kammer bestédtigt die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, dass Anspruch 1 wie erteilt nicht

neu gegeniber E1 ist (Entscheidung, Punkt 15.2.1).

1.2 Die Parteien beziehen sich in El1 u.a. auf die unten

dargestellte Figur 1.

1.3 Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) beanstandete

die Auslegung der Einspruchsabteilung, wonach das
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Bauteil 8 den in Merkmal 1.2 beanspruchten Trager
darstelle. Das Bauteil 8 sei in E1l als Teil des
Strukturelements, namlich dem "pillar 1", umfassend die
Bauteile 2, 4 und 8, offenbart. Ein derartiges

Uminterpretieren sei unzulassig.
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Die Einspruchsabteilung erlauterte in Punkt 15.2.1.1
ihrer Entscheidung hierzu, dass die von ihr
vorgenommene Auslegung unter das im Anspruch breit
gefasste Merkmal "Trager" falle und entgegen der
Ansicht der Patentinhaberin kein Gegenstand in E1l

"hineininterpretiert" werde.

Die Kammer bestatigt diese Ansicht. Tatsachlich gibt
die El dem Fachmann keinen Anlass, das Bauteil 8 als
Trager des Verstadrkungselements auszuschlieRen. EI,
Spalte 4, Zeile 31, bezeichnet das Bauteil 8 als
"reinforcement panel”™ und damit als Verstarkungsplatte,
die von einem Fachmann durchaus als Trager eines
Verstarkungselements gemal den Merkmalen 1.1 bis 1.3

angesehen wird.
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Auch hat das Bauteil 8 eine "tragende" Funktion. Die
Einsatzelemente 10a bzw. 10b werden namlich iber die
Pins 15a, 15b ("engagement pins") in die Offnungen 7a,
7o ("apertures") am Trager befestigt (siehe Spalte 4,
Zeilen 39 bis 44).

Folglich offenbart El1 das von der Patentinhaberin
bestrittene Merkmal 1.2.

Hilfsantrag 1 - Neuheit gegeniuber El

In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wird gefordert, dass
der zweite Klebstoff nicht expandierbar ist (Merkmal
Al3). Der "zweite" Klebstoff soll nach Merkmal 1.11 das

Einsatzelement im Trager verkleben.

Die Kammer bestatigt die Entscheidung der
Einspruchsabteilung (Punkt 16.1.1.2), dass Anspruch 1
des Hilfsantrags 1 neu gegenlber El ist. Ein nicht-
expandierbarer zweiter Klebstoff ist in E1 nicht
offenbart.

In E1 wird der zweite Klebstoff und der erste Klebstoff
gemeinsam in Gestalt der schiaumenden Elemente 21a
("foamable pads") gesehen, weil auch im Streitpatent
(Absatz [0036]) beide Klebstoffe gleich sein konnen
(Entscheidung, Punkt 15.2.1.3, Seite 9, zweiter
Absatz) .

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) ist der Ansicht,
dass sich die Einspruchsabteilung (Entscheidung, Punkt
16.1.1.2.1) darin geirrt habe, dass in Spalte 6, Zeilen
42 bis 49 kein nicht-expandierbarer Klebstoff offenbart
sei. Stattdessen sei darin explizit "rubber" genannt.
Dies sei ein nicht-expandierbarer Klebstoff im Sinne

des Absatzes [0049] des Streitpatents, wonach darunter
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Vorgadnge zu verstehen seien, "bei welchen sich ein
Volumen entweder gar nicht verdndert, oder aber um
hoéchstens plus oder minus 10% des Ausgangsvolumens
vergréBert bzw. verkleinert.". Demnach erlaube das
Streitpatent auch fir nicht-expandierbare Klebstoffe

noch immer eine gewisse Expandierbarkeit.

Die Kammer ist jedoch aus folgenden Griinden nicht

iberzeugt.

Zum einen ist "rubber" nicht per Definition nicht-
expandierbar. Tatsachlich gibt es zahlreiche

expandierbare, schaumbare Gummimaterialien.

Zum anderen nennt Spalte 6, Zeilen 42 bis 49, das Gummi
als ein mogliches Material fir die "foamable pads 21a",
die beide Klebstoffe realisieren sollen. Zu den
"foamable pads" wird zuvor zweifelsfrei gesagt, dass

sie im expandierten Zustand die geschaumten Produkte

22a erzeugen (Spalte 4, Zeilen 47 bis 55) und bevorzugt
den Hohlraum 6a ausfiillen. "Rubber" auf diesem
Hintergrund als nicht-expandierbar zu verstehen,

widerspricht der Offenbarung der El.

Tatsachlich ist - wie von der Patentinhaberin erwidert
- in E1 ein expandierbarer Klebstoff zwingend. In
Anspruch 1 wird ein Strukturelement ("hollow structural
member") mit mindestens einem "foamable member"
definiert. Dieses ist "adapted to close the cavity and
to secure the reinforcments member in the cavity when
expanded.". Diese Funktion kann ein nicht-

expandierbares Material nicht leisten.

Zuletzt ist festzustellen, dass das in den Figuren 1
bis 5 gezeigte Ausfiithrungsbeispiel auch nur in

Verbindung mit einem expandierbaren Klebstoff offenbart



.5.

- 10 - T 1949/23

ist. In Spalte 7, Zeile 44, bis Spalte 8, Zeile 25, ist
explizit beschrieben, dass die "foamable pads 22a, 22b"
zunachst ohne Kontakt zur inneren Oberflache der
"pillar" angeordnet sind, um beim Tauchlakieren ("dip
coating") eine vollstadndige Beschichtung der inneren
Oberflache zu gewdhrleisten. Erst danach, beim
Einbrennen der Lakierung ("to bake the coating") werden
auch die "foamable pads" erhitzt und expandiert, so
dass sie anschlieBend an der Oberflédche der "pillar"

haften ("adhere to the cavity surface of the pillar").
Anspruch 1 ist daher neu gegeniiber El.

Hilfsantrag 1 - Neuheit gegeniiber E2

Die Kammer bestédtigt die Entscheidung der
Einspruchsabteilung (Punkt 16.1.2.2), dass Anspruch 1

des Hilfsantrags 1 neu gegeniliber E2 ist.

In E2 beziehen sich die Parteien auf die Ausfiihrung der

im Folgenden dargestellten Figuren 8A und 8B.

200

Der beanspruchte Trager wird im Bauteil 204, das
Einsatzelement im Bauteil 202 gesehen. Die Langsachse
des Tragers verlauft unstrittig in Bildebene wvon oben

nach unten.
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Ein erster Klebstoff zum Verkleben des Tragers und des
Einsatzelements im Strukturelement ist mit dem
Referenzzeichen 224 gekennzeichnet, ein zweiter
Klebstoff zum Verkleben des Einsatzelements 202 im

Trager 204 tragt das Referenzzeichen 222.

Die Kammer stimmt der Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) zu, dass in dieser Ausfihrung die
Merkmale 1.3, 1.10 und Al3 nicht offenbart sind.

Merkmal 1.3

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) war der Ansicht,
dass im Trédger 204 langliche Offnungen zwischen den
Vorspriingen 210 ausgebildet seien. Diese Offnungen
erstreckten sich auch in Richtung der Langsachse des

Tragers. Mehr werde von Merkmal 1.3 nicht gefordert.

Dem stimmt die Kammer nicht zu. Merkmal 1.3 fordert
dass die léngliche Offnung in Richtung der Langsachse
des Tragers verlauft. Darunter versteht die Kammer,
dass die Linge der Offnung parallel zur Lingsachse des
Tragers verlaufen soll.

Der Fachmann wiirde in E2, Figur 8A, die Lange der
Offnung nicht in der Bildebene von oben nach unten
sehen, da es sich um die kleinste Erstreckung der
Offnung iberhaupt handelt. Tatsidchlich ist die
Erstreckung der Offnung in Bildebene von links nach
recht oder auch senkrecht zur Bildebene (vgl. hierzu
die dreidimensionale Darstellung der Figur 4) groBer
als in Bildebene von oben nach unten. Die kirzeste
Erstreckung der Offnung hier als Linge anzusehen,
widerspricht jedem technischen Verstandnis des
Fachmanns und beruht auf einer artifiziellen Auslegung

der Offenbarung der E2.
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Merkmal 1.10

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) und die
Einspruchsabteilung sahen am Einsatzelement 202 eine
erste Gruppe von ersten Abschnitte gegeniiber von den
Stirnflé&chen der Vorspringe 210 und eine zweite Gruppe
von ersten Abschnitten in Gestalt der dazu parallelen
Flachen zwischen den Vorspringen 210 (Entscheidung,
Punkt 15.2.2.3, vierter Absatz). Figur 8A zeige einen
ersten Klebstoff 224 und 222 (davon die Bereiche links
im Bild gegeniber den besagten Stirnfldchen) und einen
zweiten Klebstoff 222 (davon die Bereiche weiter rechts

im Bild, oben und unten am Einsatzelement 202).

Die Kammer stimmt jedoch der Beschwerdefithrerin
(Patentinhaberin) zu, dass das Einsatzelement 202 nur
einen einzigen Abschnitt fir den ersten Klebstoff 224
aufweist, nicht jedoch eine erste Gruppe von ersten

Abschnitten wie in Merkmal 1.10 gefordert.

In der angefochtenen Entscheidung werden die drei den
Stirnflédchen der Vorspringe 210 gegeniberliegenden
Abschnitte, die in Figur 8A mit dem Klebstoff 222
dargestellt sind, der ersten Gruppe zugeordnet. Dies
ist jedoch nicht korrekt, da die erste Gruppe das

Einsatzelement im Strukturelement verkleben soll. Die

von der Einspruchsabteilung identifizierten Abschnitte
sind jedoch der zweiten Gruppe zuzuordnen, die dem
Verkleben des Einsatzelements im Trager dienen.
Merkmal 1.10 ist somit nicht offenbart.

Merkmal Al3

Der zweite Klebstoff, der das Einsatzelement im Trager

verklebt, ist im "reinforcement material 222" zu sehen
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(siehe obigen Punkt 3.4).

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) sah den zweiten
Klebstoff ("reinforcement material 222") als nicht-
expandierbar in E2 offenbart. Hierzu wurde Bezug
genommen auf

- Spalte 6, Zeilen 43 bis 45, und die Nennung von
"suitable expandable foams have a range of expansion

ranging from approximately 0 to over 1000 percent";

- Spalte 3, Zeilen 3, 4 und die Nennung eines "hot melt

adhesive based polymer" und

- Spalte 7, Zeilen 50 bis 59, und die explizite Nennung

der Optionen "expandable or non-expandable".

Die Kammer stimmt jedoch der Einspruchsabteilung zu
(Entscheidung, Seite 14, vierter Absatz), dass die
Textstelle in Spalte 6 im allgemeinen Teil der
Beschreibung nicht zwangsweise bedeutet, dass alle
darin genannten Merkmale in dem konkreten
Ausfiihrungsbeispiel der Figur 8 verwirklicht sind.
Tatsachlich offenbart die Ausfihrung der Figuren 8A, 8B
gemal Spalte 10, Zeilen 49 bis 52, gerade explizit eine
Ausfihrung mit expandierbarem zweiten Klebstoff ("after
expansion of the reinforcement material 222").
Erlauternd wird angemerkt, dass die "expandable foams"
in Spalte 6 das "reinforcement material" betreffen, wie
z.B. aus Spalte 3, Zeilen 24 bis 27, Spalte 5, Zeilen
5, 6 oder Spalte 6, Zeilen 22, 23 hervorgeht.

Auch die beiden anderen Textstellen konnen nicht
Uiberzeugen. Die Textstelle in Spalte 3 (beginnend mit
Spalte 2, Zeile 59) bezieht sich auf ein nicht weiter
in den Ausfiihrungsbeispielen gezeigtes "delivery

system" zum Anbringen des "reinforcement material" am
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Verstarkungselement. Die Passage in Spalte 7 bezieht
sich auf das "adhesive material", das in Figur 8A dem
ersten Klebstoff 224 entspricht, und nicht explizit auf
den fir Merkmal Al3 relevanten, zweiten Klebstoff 222.

Merkmal 1.11

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) bestritt des

Weiteren die Offenbarung des Merkmals 1.11.

Das von der Einspruchsabteilung als zweiten Klebstoff
angesehene "reinforcement material 222" sei gar kein
(zweiter) Klebstoff. Nur das Referenzzeichen 224 werde
als "adhesive material 224", d.h. als (erster)
Klebstoff, offenbart.

Weiterhin sei mit der in Figur 8A gezeigten Anordnung

das Einsatzelement 202 nicht im Trager 204 angeordnet.

Die Kammer sieht Merkmal 1.11 in E2 jedoch offenbart.

Zum einen offenbart E2, Spalte 7, Zeilen 50, 51, in
Verbindung mit der Ausfiihrung der Figur 4 - die in
gleicher Weise ein "reinforcement material 34" und ein
"adhesive material 100" aufweist wie die Ausfiilhrung der
Figur 8A - dass die beiden Materialien gleich sein
konnen. Dies gilt entsprechend fiir die Ausfiihrung der
Figuren 8A, 8B, die sich nur in der Geometrie von der
Ausfiihrung der Figur 4 unterscheidet. Somit ist das
"reinforcement material 222" durchaus auch als ein
Klebstoff offenbart.

Zum anderen stimmt die Kammer der Beschwerdefithrerin
(Einsprechenden) zu, dass in den Figuren 8A und 8B das
als Einsatzelement bezeichnete Teil 202 zwar nicht als
Ganzes, aber dennoch mit seinen gabelartigen

Vorspriingen in den Offnungen des Tragers 204 eingreift
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und somit als im Trager angeordnet gesehen werden kann.

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tatigkeit

Die Kammer bestédtigt die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, dass Hilfsantrag 1 ausgehend von
El oder E2 die Erfordernisse des Artikels 56 EPU
erfullt.

Ausgehend von El1 ist das Unterscheidungsmerkmal in dem

nicht-expandierbaren zweiten Klebstoff zu sehen (Al3).

Aus Sicht der Beschwerdefilthrerin (Einsprechenden) ko&nne
eine Auswahl aus lediglich zwei M&glichkeiten, namlich
einem expandierbaren oder einem nicht-expandierbaren

Klebstoff, nicht erfinderisch sein.

Die Kammer ist nicht idberzeugt, da in E1 der Fachmann
gar nicht vor die Aufgabe gestellt wird, zwischen
expandierbar oder nicht-expandierbar zu wahlen. Wie
unter obigem Punkt 2.5.2 ausgefihrt, lehrt die El
explizit die Verwendung von expandierbarem Material fir
die "foamable pads", die in der Auslegung der
Einsprechenden gleichzeitig dem ersten und zweiten
Klebstoff entsprechen. Daher gibt es fir den Fachmann
keinen Anlass, die "foamable pads" aus nicht-
expandierbarem Material herzustellen.

Folglich ist Merkmal Al3 nicht naheliegend.

Ausgehend von E2 unterscheidet sich Anspruch 1 durch
die Merkmale 1.3, 1.10 und Al3.

Basierend auf dem Unterscheidungsmerkmal Al3 wurde die
zu lO0sende Aufgabe von den Parteien darin gesehen, eine
hohe mechanische Stabilitdt des Verstarkungselements zu

gewahrleisten. Zu den Unterscheidungsmerkmalen 1.3 und
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1.10 wurde von der Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

nicht gesondert vorgetragen.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) verwies wie beim
Neuheitseinwand erneut auf die Spalte 6, Zeilen 43 bis
45 ("suitable expandable foams have a range of
expansion ranging from approximately 0 to over 1000
percent"™) . Laut Definition im Streitpatent, Ansatz
[0049], falle eine Expansionsrate bis zu 10% unter
"nicht-expandierbar". Merkmale Al3 sei folglich eine
der in E2 offenbarten Mdéglichkeiten, aus denen der

Fachmann je nach Bedarf auswahlen kénne.

Auch wenn die Kammer der Argumentation der
Beschwerdefihrerin (Einsprechenden) bzgl. Merkmal Al3
im Wesentlichen zustimmen kann, ist festzustellen, dass
der Fachmann dann noch immer nicht den beanspruchten
Gegenstand erhdlt. Die langlichen Offnungen in E2 sind
noch immer orthogonal und nicht in Richtung der
Langsachse des Tragers angeordnet (Merkmal 1.3) und das
Einsatzelement 202 zeigt weiterhin nur einen einzigen

Abschnitt fir den ersten Klebstoff 224 (Merkmal 1.10).

Somit kann E2 in Verbindung mit Routinemalnahmen den

Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahelegen.

Hinsichtlich Merkmal Al3 ist folgendes anzumerken:

In E2, Spalte 9, Zeilen 26 bis 40, wird der Unterschied
in der Festigkeit bei der Verwendung von expandierbarem
im Gegensatz zu nicht-expandierbarem Material
beschrieben. Demnach ist expandiertes Material bei
Druckbelastung, die im inneren des Verstarkungselements
iberwiegen, gut geeignet, wohingegen nicht-expandiertes
Material fir Schubbelastungen, die an der Kontaktfléache

zum Strukturelement dominieren, besser geeignet ist.
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Daher wird in E2 auch bevorzugt fiir den zweiten,
Klebstoff 222 zur Verbindung der beiden Halften 202 und
204 ein starker expandierendes Material verwendet als
fir den ersten Klebstoff ("adhesive material 224") zum
Verkleben im Strukturelement. Tatsadachlich wird fir das
"adhesive material" auch explizit die Moglichkeit eines
"non-expandable" Materials genannt (Spalte 7, Zeilen 56
bis 59).

Auch wenn diese Lehre der E2 eher von Merkmal Al3
wegzufilthren scheint, schlielt E2 nicht aus, dass filr
das "reinforcement material 222" ein expandierbares
Material mit einer Expansionsrate von z.B 10% gewahlt
werden kann (Spalte 6, Zeile 44) - und damit ein gemaB
Streitpatent, Absatz [0049], nicht-expandierbares
Material.

Merkmal Al3 kann daher fiir den Fachmann je nach
Anforderung an die Druck- und Schubfestigkeit des
zweiten Klebstoffs aus E2 heraus als naheliegend

angesehen werden.

Da Merkmal Al3 jedoch nicht alleiniges
Unterscheidungsmerkmal ist, ist die erfinderische

Tatigkeit trotzdem gegeben (vgl. obigen Punkt 4.3.3).

Zulassung der Neuheitsangriffe mit E8

Neuheitsangriff im Einspruchsverfahren

Die Kammer bestdtigt die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, dass der Neuheitsangriff mit ES8,
Figuren 2A bis 2D, gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
(und des Hauptantrags) verspatet vorgebracht wurde
(Entscheidung, I. Sachverhalt, Punkt 7 sowie II.
Entscheidungsgriinde, Punkt 16.1.3.1). Somit lag es ihm

Ermessen der Einspruchsabteilung, diesen Angriff
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zuzulassen.

Nach Prifung der prima facie Relevanz hat die
Einspruchsabteilung den Neuheitsangriff unter Anwendung
korrekter Kriterien nicht zugelassen (Entscheidung,
Punkt 16.1.3.2).

GemaR der standigen Rechtsprechung des
Beschwerdekammern 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 der selben Weise ausgeiibt hatte.

Die Kammer sollte lediglich tberpriifen, ob die erste
Instanz ihr Ermessen nach MaBgabe der falschen
Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien
oder in willkiirlicher Weise ausgeibt hat, wvgl.
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, V.A.
3.4.1 b).

Dies ist mit der Anwendung des Kriteriums der prima
facie Relevanz erkennbar nicht der Fall. Somit besteht
kein Anlass, die Ermessensentscheidung der

Einspruchsabteilung in Frage zu stellen.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) argumentierte,
dass die Einspruchsabteilung gar keinen
Ermessensspielraum gehabt habe, weil keine Verspéatung

vorgelegen habe.

E8 sei bereits mit der Einspruchsschrift eingereicht
worden. In der Einspruchsschrift sei zu E8 unter
"Subclaims" substantiiert vorgetragen worden, z.B. auf
Seite 15 der Einspruchsschrift, wonach E8 "relevant to
at least the issue of inventive step" sei. "At least"

beinhalte, dass auch Potential flir andere Angriffe
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vorhanden sei.

Weiterhin sei darin E8 mit Bezug auf die Figur 2B als
relevant fir die Unteranspriche 2, 3, 5 bis 9, 12, 13
und 15 genannt worden. Fir E8 seien lediglich die
parallelen und senkrechten Abschnitte des
Einsatzelements 202a nicht explizit identifiziert
worden. Diese seien aus der Figur 2B jedoch klar

ersichtlich.

Damit sei der Neuheitsangriff mit E8 lediglich als
neues Argument anzusehen. Gemal der G4/92 kdénnten neue
Argumente jederzeit vorgebracht werden. Die
Nichtzulassung des Neuheitsangriffs mit E8 sei daher

ein klarer VerstoR.

Dieser Vortrag lberzeugte die Kammer nicht. Der
Neuheitseinwand mit E8 gegen den Hauptantrag und
infolgedessen auch gegen den Hilfsantrag 1 kann aus
folgenden Grinden nicht als mit der Einspruchsschrift
substantiiert und damit nicht als rechtzeitig erhoben

angesehen werden:

- E8 wurde in der Einspruchsschrift explizit nur als
Sekundardokument fir erfinderische Tatigkeit zu den
Unteranspriichen genannt. E8 wurde fir Anspruch 1 des
Hauptantrags weder hinsichtlich fehlender Neuheit noch
als Primardokument flir fehlende erfinderische Tatigkeit

herangezogen.

- Auf Seite 15 der Einspruchsschrift wurde in der
Ausfiithrung der Figuren 2A bis 2D in E8 lediglich Trager
und Einsatzelemente identifiziert. Wo alle weiteren,
die Erfindung tatsachlich beschreibenden Merkmale 1.5
bis 1.11 zu sehen seien, wurde an keiner Stelle

erlautert. Insbesondere geht nicht hervor, wo die
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ersten und zweiten Abschnitte des Einsatzelements und
wo die erste und zweite Gruppe von ersten Abschnitten
des Einsatzelements zu sehen seien. Ein
nachvollziehbarer Neuheitsangriff ist damit nicht

gegeben.

- Ein pauschales "at least" rechtfertigt keine
Substantiierung, da auch dann fir die Patentinhaberin
(und auch fir die Einspruchsabteilung und die Kammer)
nicht nachvollziehbar ist, wie E8 der Neuheit des

beanspruchten Gegenstands entgegenstehen soll.

- Der verspatete Neuheitsangriff mit E8 gegen den
erteilten Anspruch 1 stellt daher auch nicht nur ein
neues Argument im Sinne der G4/92 dar, sondern ist als
neue Tatsache anzusehen, die gemd&R Artikel 114 (2) EPU
von der Einspruchsabteilung unberlicksichtigt bleiben

kann.

Folglich wurde zwar die Entgegenhaltung E8 an sich
rechtzeitig ins Verfahren eingebracht, der
Neuheitsangriff wurde jedoch verspatet vorgebracht und
seine Zulassung unterlag dem Ermessen der

Einspruchsabteilung.

Neuheitsangriff im Beschwerdeverfahren

Wahrend vor der Einspruchsabteilung ein Neuheitsangriff
mit der Ausfihrung der Figuren 2A bis 2D der ES8
vorgebracht wurde, wurde in der Beschwerde Bezug
genommen auf ein anderes, in den Figuren 3A und 3B

gezeigtes Ausfihrungsbeispiel.

Die Kammer hat den erstmals in der Beschwerdebegriindung
vorgebrachten Neuheitseinwand gegen den von der

Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Hilfsantrag 1
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basierend auf den Figuren 3A bis 3D der E8 unter
Artikel 12 (6) VOBK nicht ins Beschwerdeverfahren

zugelassen.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) war der Ansicht,
dass aufgrund der hohen prima facie Relevanz des
Neuheitsangriffs dessen Zulassung gerechtfertigt sei.
Weiterhin sei der Angriff als Reaktion auf die
schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung
erfolgt, da erst dann klar geworden sei, wie die
Ausfihrung der Figuren 2A bis 2D von der

Einspruchsabteilung gesehen wurde.

Bei diesem Angriff handelt es sich jedoch um neues
Vorbringen unter Artikel 12(4) VOBK, das bereits im
Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen ware (Artikel
12(6), zweiter Satz VOBK) - insbesondere da E8 bereits
mit der Einspruchsschrift ins Verfahren eingebracht
wurde (siehe obigen Punkt 5.1.5). Das Kriterium der
prima facie Relevanz steht bei der Zulassungsfrage zu

diesem Zeitpunkt des Verfahrens nicht im Vordergrund.

Das neue Vorbringen kann nicht als unmittelbare
Reaktion auf die schriftliche Entscheidung der
Einspruchsabteilung gewertet werden.

Zum einen wurde dieses Argument lediglich pauschal in
der miindliche Verhandlung vor der Kammer vorgebracht.
Zum anderen ist auch nicht ersichtlich, mit welchen
Sachverhalt sich die Einsprechende nach Erhalt der
schriftlichen Entscheidung konfrontiert gesehen haben
soll, der nicht bereits in der mindliche Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung diskutiert worden war.
Gemalh Niederschrift der mindliche Verhandlung, Punkt
3.2, wurden alle Merkmale des Hilfsantrags 1,
insbesondere auch Merkmal Al3 (zweiter, nicht-

expandierbarer Klebstoff), gegeniiber E8 diskutiert.
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Im Ergebnis sah die Einspruchsabteilung die prima facie
Relevanz nicht gegeben, u.a. aufgrund des Merkmals Al3
(vgl. angefochtene Entscheidung, Seite 17, obere
Halfte). Diese Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung
gilt offensichtlich nicht nur flir die Ausfihrung der
Figuren 2A bis 2D, sondern auch fir die Ausfihrung der

Figuren 3A bis 3D.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) brachte folglich
keine Umstande der Beschwerdesache vor, die eine

Zulassung hatten rechtfertigen kdnnen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zuriickgewiesen.
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