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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 9. September
2019 zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent Nr.
2158095 aufgrund des Artikels 101 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

IV.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. 2 158 095 (nachfolgend

einfach als "das Patent" bezeichnet) zuriickzuweisen.

Von den von der Einspruchsabteilung beriicksichtigten
Druckschriften war insbesondere die Druckschrift F2
(EP 1 160 230 Al) fiur das Beschwerdeverfahren relevant.

Nachdem am 29. Juni 2021 die Ladung zur mindlichen
Verhandlung vor der Kammer ergangen war, hat die
Beschwerdefilhrerin mit Schriftsatz vom 25. Februar 2022
noch unter anderem die Druckschrift B8 (WO 01/12736 Al)

eingereicht.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand
am 11. April 2022 statt.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des Patents. Dariliber hinaus beantragte die
Beschwerdefiihrerin die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr

wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte, die
Beschwerde zuriickzuweisen. Hilfsweise beantragte er,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
in geadnderter Fassung auf Grundlage eines der mit
Schreiben vom 3. Mai 2019 eingereichten Hilfsantrage 1
bis 7, oder auf der Grundlage eines der mit Schreiben
vom 5. April 2022 eingereichten Hilfsantrdge 8 bis 15,
oder auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 3.

Mai 2019 als Hilfsantrdge 8 bis 15, Jeweils in den
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Versionen a bis d, eingereichten Hilfsantrdge 16

bis 23, jeweils in den Versionen a bis d, oder auf der
Grundlage eines der mit Schreiben vom 5. April 2022
eingereichten Hilfsantrdge 24 bis 31, jeweils in den

Versionen a oder b, aufrechtzuerhalten

Die unabhangigen Anspriche 1, 7 und 10 des Patents

(Hauptantrag) lauten wie folgt (die im Einspruchs-

schriftsatz vorgeschlagene Merkmalsgliederung ist in

eckigen Klammern eingefiigt)

"1. [1] Platte (100), aufweisend

- [1.1] mindestens ein aus Acryl, aus
Acrylverbundmaterial oder aus Plexiglas
ausgebildetes Tragersubstrat (10) und

- [1.2] mindestens eine auf mindestens einer Fl&ache
oder Seite des Tragersubstrats (10) angeordnete
Beschichtung (30),

dadurch gekennzeichnet,

- dass [1.1.1] die der Beschichtung (30) zugewandte
Fldche oder Seite des Tragersubstrats (10) mit
mindestens einer Grundierung (20) versehen ist und

- dass [1.2.1] die vom Tragersubstrat (10) abgewandte
Fladche oder Seite der Beschichtung (30) mehrmals

versiegelt ist."”

"7. [7] Verfahren zum Herstellen mindestens einer
Platte (100), wobei [7.1] auf mindestens eine Flache
oder Seite mindestens eines als Acrylplatte, als Acryl-
verbundplatte oder als Plexiglasplatte ausgebildeten
Tragersubstrats (10), insbesondere mindestens einer
Tragerplatte, mindestens eine Beschichtung (30)
aufgebracht wird,

dadurch gekennzeichnet,
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- dass [7.2] die der Beschichtung (30) zugewandte
Fldche oder Seite des Tragersubstrats (10)
grundiert (20) wird und

- dass [7.3] die vom Tragersubstrat (10) abgewandte
Fladche oder Seite der Beschichtung (30) mehrmals

versiegelt (50) wird."

"10. [10] Verwendung mindestens einer gemdl einem
Verfahren gemdl mindestens einem der Anspriche 7 bis 9
hergestellten Platte (100) oder einer Platte (100)
gemdl mindestens einem der Anspriche 1 bis 6

[10.1] als Dekorelement, Duschwand, Mobelfront,
Trennwand oder dergleichen, insbesondere in Feucht-
oder Nassraumen, zum Beispiel fiir Duschkabinen oder fir

Schwimmbader."

Die Unterschiede zwischen Anspruch 1 Jjedes der
Hilfsantrdge 1 bis 7 und Anspruch 1 des Hauptantrags
betreffen die Zahl der Substrate, Flachen/Seiten und

Grundierungen, wie aus folgender Tabelle hervorgeht.
"P" steht fir den Hauptantrag (Antrag 1 des Patents wie

erteilt), "HAn" fiir den Hilfsantrag der Nummer n.

Substrat Flache/Seite Grundierung

(Merkmal 1.1) (Merkmal 1.2) (Merkmal 1.1.1)

P mindestens ein mindestens eine mindestens eine

HA1 ein mindestens eine mindestens eine

HA2 { mindestens ein eine mindestens eine

HA3 ein eine mindestens eine
HA4 { mindestens ein mindestens eine eine
HAS ein mindestens eine eine
HA6:{ mindestens ein eine eine
HA7 ein eine eine




- 4 - T 2610/19

Die Hilfsantrage 8 bis 15 unterscheiden sich vom
Hauptantrag bzw. den Hilfsantragen 1 bis 7 dadurch,
dass Anspruch 1 nicht auf eine Platte, sondern auf die
"Verwendung einer Platte ... als Duschwand,
insbesondere in Feucht- oder Nassraumen, zum Beispiel
fiir Duschkabinen oder fir Schwimmb&ader" gerichtet ist.
Die Verfahrensanspriiche sowie der erteilte

Verwendungsanspruch 10 wurden gestrichen.

Die Hilfsantrdge 16 bis 23 in ihrer Version "a"

unterscheiden sich vom Hauptantrag bzw. den Hilfs-
antrdgen 1 bis 7 dadurch, dass in Merkmal 1 das Wort
"aufweisend" ersetzt wurde durch die Worte "bestehend

aus". Die Version "b" jedes der Hilfsantrdge 16 bis 23

unterscheidet sich von der Version a dadurch, dass der
kennzeichnende Teil von Anspruch 1 umformuliert wurde.

Anspruch 1 jeder der Versionen "c" und "d" entspricht

Anspruch 1 der Versionen a und b, wobei in Anspruch 7
Jewells ein Bezug auf die Platte "gemdR mindestens

einem der Anspriiche 1 bis 6" eingefiigt wurde.

Die Hilfsantrdge 24 bis 31 in ihren Versionen "a" und

"b" unterscheiden sich von den Hilfsantréagen 16 bis 23
in ihren Versionen a und b dadurch, dass Anspruch 1
nicht auf eine Platte, sondern auf die "Verwendung
einer Platte ... als Duschwand, insbesondere in Feucht-
oder Nassraumen, zum Beispiel fiir Duschkabinen oder fir
Schwimmbdder" gerichtet ist. Die Verfahrensanspriche
sowie der erteilte Verwendungsanspruch 10 wurden

gestrichen.
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Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten

Fragen lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag: Auslegung der Anspriiche

i) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Die in der Mitteilung der Kammer dargelegte Auslegung
des Begriffs "Beschichtung” als eine "aufgetragene
Schicht" sei unzutreffend. Der Begriff sei im
Gesamtzusammenhang des Patents zu deuten. Man spreche
dort von einer Platte (explizit in Anspruch 1).
"Beschichtung" sei daher im Sinne eines Auftrags, z.B.
eines Farb- oder Druckauftrags zu verstehen.
Entsprechende Hinweise dafir fanden sich auch in der
Beschreibung, die der Auslegung der Anspriche diene. In
Absatz [0016] des Patents werde eindeutig die
Beschichtung mit einem Aufdruck oder einer Aufschrift

identifiziert.

ii) Beschwerdefiithrerin (Einsprechende)

Es seil unzuldssig, den Begriff "Beschichtung" auf
farbige Beschichtungen im Sinne von Absatz [0016] des
Patents zu beschranken. Absatz [0016] entspreche dem
abhdngigen Anspruch 4, der den Gegenstand weiter
einschranke. Weitere Eigenschaften der Beschichtung
seien im Patent nicht definiert. Eine Beschichtung sei
daher zu deuten als eine irgendwie aufgetragene
Schicht. Die Auslegung des Begriffs "Versiegelung" in
der Mitteilung der Kammer sei nicht zu beanstanden.
Eine Versiegelung solle vor auleren Einflissen
schiitzen. Die Kratzbestandigkeit sei im Patent nur als

Beispiel genannt.
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b) Hauptantrag: Neuheit gegeniiber der Druckschrift F2

i) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Es sei richtig, dass die Druckschrift ein Trager-
substrat offenbare (siehe z.B. Absatz [0021]: trans-
parent substrate formed into a film or sheet; und
Absatz [0037]). Aus Absatz [0040] sei auch eine
Grundierung (Absatz [0040]: primer) bekannt. Hingegen
offenbare die Druckschrift F2 entgegen der in der
Mitteilung der Kammer ausgedrickten vorlaufigen Meinung
weder eine Beschichtung noch eine mehrmalige Versiege-
lung im Sinne des Patents. Die Squarylium-Verbindungen
der Druckschrift F2 wiirden keine Beschichtung im Sinne
des Patents darstellen. Die Beschwerdefiithrerin habe
diese Verbindungen sowohl als Beschichtung als auch als
Versiegelung gedeutet. Darliber hinaus wirden die
diversen Schichten oder Filter, die in der Druckschrift
F2 offenbart seien, keine Versiegelung darstellen.
Absatz [0049] offenbare eine Schicht zum Abschirmen von
Strahlung im nahen Infrarot. In Absatz [0050] sei eine
Schicht zur Abschirmung von elektromagnetischen Wellen
offenbart. Die Absatze [0051] und [0052] beschrieben
eine Anti-Reflektionsschicht bzw. eine Art Blendschutz.
Dies passe auch gut zur Druckschrift F2, in der es um
einen Filter fiir Plasma-Displays gehe, habe aber nichts
mit einer Platte im Sinne des Patents zu tun. Im Patent
gehe es um eine Versiegelung im Sinne einer Kratz- oder
Abriebfestigkeit oder zum Schutz gegen Einfliisse
auBerer Art wie z.B. Feuchtigkeit. Es mdge sein, dass
in der Druckschrift F2 verschiedene Schichten aufge-
bracht wlirden, aber diese Schichten hatten keine
Versiegelungseigenschaften. Dariiber hinaus sei in der
Druckschrift F2 nicht von einer gleichzeitigen
Anordnung der verschiedenen genannten Filterschichten

die Rede. Selbst wenn man Jjede dieser Schichten als
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Versiegelungsschicht ansehen wiirde, so ware immer noch
keine mehrmalige Versiegelung offenbart. Es sei
richtig, dass der letzte Satz von Absatz [0048] von
Schichten im Plural spreche, aber das bedeute nicht,
dass die Schichten im Sinne einer Mehrfachversiegelung
gleichzeitig aufgebracht wlirden. Letztere lasse sich
auch nicht aus den abhé&ngigen Anspriichen 12 bis 15
ableiten. Rein formell lasse sich in der Tat eine
solche Kombination nicht ausschlieBen, aber dies sei
nur dem handwerklichen Geschick des Verfassers der
Anspriiche zuzuschreiben. Es sei gewagt, aus einem
kombinierten Rickbezug auf eine explizite Offenbarung
einer Mehrzahl von versiegelnden Schichten zu
schlieRen. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Patents

sel somit nicht neuheitsschadlich getroffen.

ii) Beschwerdefilhrerin (Einsprechende)

Beide vom Beschwerdegegner geltend gemachten Unter-
scheidungsmerkmale seien in der Druckschrift F2
offenbart. Die Squarylium-Schicht werde der allgemeinen
Definition einer Beschichtung gerecht. Die Aussage,
dass die Squarylium-Schicht sowohl als Beschichtung als
auch als Versiegelung gedeutet werden konne, sei nur
als Hinweis darauf zu verstehen, dass diese Begriffe im
Patent nicht differenziert seien. Die in Absatz [0049]
der Druckschrift F2 offenbarte Infrarot-Schicht schiitze
den Schirm vor Infrarot-Strahlung, die in Absatz [0050]
genannte elektromagnetische Filterschicht stelle einen
Schutz vor elektromagnetischer Strahlung dar. Dariber
hinaus wlirde jede dieser Schichten die Kratzfestigkeit
erhbhen. Es sei nicht richtig, dass diese Schichten

nur 0.1 um dick seien, da auch eine Dicke von 30 um
offenbart sei. Lackschichten zum Kratzschutz seien in
der Regel nur wenige um dick. Deshalb offenbare das

konkrete Beispiel der Druckschrift F2 auch unabhédngig
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von der genannten Funktion (die zudem in Anspruch 1
nicht genannt sei) eine Versiegelung im Sinne des
Patents. Aus dem letzten Satz von Absatz [0048] gehe
zudem klar hervor, dass eine gleichzeitige Aufbringung
der verschiedenen Schichten vorgesehen sei. Dasselbe
gelte fir den Absatz [0054] der Druckschrift F2 und die
Kombination der abhangigen Anspriche 12 bis 15 dieser

Druckschrift.

c) Hilfsantrdge 1 bis 7: Neuheit gegeniiber der
Druckschrift F2

i) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Die Hilfsantrage 1 bis 7 wlrden sich dadurch vom Haupt-
antrag unterscheiden, dass sich die Anzahl gewisser
Lagen, die nicht die Versiegelung betreffen, auf

genau 1 konkretisiert werde. Diese Hilfsantrdge seien
so formuliert worden, um den beanspruchten Gegenstand
gegeniiber mehreren Druckschriften, die konkret auf die
Schichtenabfolge Bezug nahmen, abzugrenzen. Es sei
festzustellen, dass die Druckschrift F2 keine konkrete
Offenbarung zur Anzahl der verschiedenen Elemente

(Beschichtung und Grundierung) enthalte.

ii) Beschwerdefilhrerin (Einsprechende)

Die Hilfsantrage 1 bis 7 seien nicht beschrédnkend. Der
Begriff "aufweisend" schlieBRe weitere Schichten nicht
aus. Dariber hinaus offenbare die Druckschrift F2
Ausfihrungsformen, die genau die beanspruchte Zahl wvon
Schichten aufweisen. Zudem seien die Hilfsantrage nicht
zuladssig, da sie nicht beschrédnkend seien und somit die
Neuheit nicht herstellen konnten. Den Antradgen fehle es
auch an der Konvergenz. Der Beschwerdegegner habe nur

verschiedene Merkmale iterativ miteinander kombiniert.



-9 - T 2610/19

Dass der Begriff "eine Schicht" nicht notwendigerweise
als "eine einzige Schicht" gedeutet werden konne,
ergebe sich auch aus den abhdngigen Anspriichen 4

bzw. 5, in denen zusatzliche Schichten (Aufschrift bzw.
Beleuchtung) vorgesehen seien. Zusatzliche Schichten

seien also nicht ausgeschlossen.

d) Zulassung der Hilfsantrage 8 bis 15

i) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Die Einreichung der Hilfsantrage sei als unmittelbare
Reaktion auf die Eingaben der Einsprechenden vom 25.
und 28. Marz 2022 zu verstehen. Im Hinblick auf

Artikel 13 (2) VOBK 2020 sei zu berlicksichtigen, dass
der jeweilige Gegenstand der neuen Hilfsantrdge 8 und 9
bis 15 bereits seit dem 3. Mai 2019 mitbeansprucht war,
sodass insoweit keine Anderung des Beschwerdevorbrin-
gens vorliege. Unter materiellen Gesichtspunkten wiirden
die neuen Hilfsantrage 8 bis 15 ihre inhaltliche Moti-
vation aus der Tatsache beziehen, dass der druck-
schriftliche Stand der Technik, soweit dieser von der
Kammer zuzulassen sei, weder fiir sich genommen noch in
Kombination einen Hinweis auf die Verwendung der Platte
als Duschwand liefere. Die auf die Verwendung als
Duschwand beschrankte Verteidigung des Streitpatents
komme flir die Einsprechende auch nicht tberraschend;
vielmehr sei der Einsprechenden eine derartige
Einschrankung auf eine Verwendung als Duschwand z.B.
aus dem derzeit noch erstinstanzlich anhangigen
Einspruchsverfahren gegen das zur selben Familie
gehbrende europaische Patent EP 2 562 004 Bl seit

dem 21. Dezember 2021 bekannt. In Punkt 7.2.5 der
Mitteilung gemall Artikel 15 (1) VOBK 2020 habe die
Kammer dargelegt, dass das Beschwerdevorbringen der
Beteiligten in Anwendung von Artikel 12 (2) VOBK 2020
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auf die Antrage, Tatsachen, Einwande, Argumente und
Beweismittel zu richten sei, die der angefochtenen
Entscheidung zugrunde ladgen. Ein Teil des Beschwerde-
vorbringens eines Beteiligten, der diese Erfordernisse
nicht erfillt, sei als Anderung zu betrachten, sofern
der Beteiligte nicht zeige, dass dieser Teil in dem
Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung
gefithrt hat, in zuldssiger Weise vorgebracht und
aufrechterhalten worden sei. Die Verwendung der bean-
spruchten Platten als Duschwand habe bereits im
Verwendungsanspruch 10 des Patents in seiner erteilten
Fassung vorgelegen. Die Beschwerdefithrerin habe dazu in
den Punkten 7.11, 8.9, 9.8 und 12.11 der Beschwerde-
begrindung auch ausfilhrlich Stellung genommen und habe
die Frage zudem in ihrer Eingabe vom 25. Februar 2022
sowie in ihren Eingaben vom 25. und 28. Marz 2022
explizit thematisiert. Der Beschwerdegegner habe dies
zum Anlass genommen, sich auf Grundlage der Hilfs-
antrdage 8 bis 15 zu verteidigen. Auf die Frage der
Kammer, ob auBergewothnliche Umstande im Sinne von
Artikel 13 (2) VOBK 2020 vorléagen, verwies der
Beschwerdegegner auf die Einreichung der Druckschrift
B8, die ein breites Spektrum von Substraten offenbare.
Die Kammer habe in ihrer Mitteilung zum Ausdruck
gebracht, dass diese Druckschrift zugelassen werden
konnte, wenn sich kein anderes neuheitsschadliches
Dokument finde. Es sei zu berilicksichtigen, dass das
Patent Teil einer Familie von vier Patenten ist, die
sich im Wesentlichen durch die Wahl des Tragersubstrats
unterscheiden. Vor ein paar Wochen sei in einem
parallelen, noch anhdngigen Einspruchsverfahren die
Druckschrift B8 eingefithrt und wegen seiner angeblichen
prima facie Relevanz auch in das Verfahren zugelassen
worden. Der Beschwerdegegner habe sich daher auf den
Fall einstellen miissen, dass auch die Kammer die

Druckschrift B8 zulasse, und habe eine zusatzliche
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Modglichkeit der Abgrenzung gesucht. Die Verwendung als
Duschwand habe sich angeboten, da die Druckschrift B8
keinen expliziten Hinweis auf eine solche Verwendung
beinhalte. Im Ubrigen habe der Beschwerdefithrer kurz
nach Einreichung der Druckschrift B8 aus der Mitteilung
gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 erfahren, dass die
Kammer vorlaufig der Auffassung sei, dass der Gegen-
stand von Anspruch 1 nicht neu ist gegeniiber den
Druckschriften F2 und D4. Der Beschwerdegegner habe
sich somit in einer Situation befunden, die eine
Reaktion als sinnvoll erscheinen lieB. Eine frihere
Einreichung der Hilfsantrage sei nicht zweckdienlich
gewesen, da eine Einreichung von Hilfsantrd&gen immer
auch ein Signal an die anderen Verfahrensbeteiligten
darstelle, dass man den eigenen Argumenten gegen Ent-
gegenhaltungen nur beschrankt traue. Insofern habe die
Mitteilung der Kammer eine neue Situation geschaffen.
Die Hilfsantrage seien konvergent, da eine breitere
Formulierung in den uUbergeordneten Antrdgen hier spe-
zifiziert wurde auf jeweils eine Schicht, ausgehend von
einer oder mehreren Schichten. Es sei auch zu bertck-
sichtigen, dass die Unterschiede zwischen den verschie-
denen Hilfsantradgen nicht gravierend seien. Die Dar-
stellung auf Seite 3 der Einreichung vom 5. April 2022
mache die relativ groRe Zahl von Antragen fir alle

Beteiligten und die Kammer schnell und gut erfassbar.

ii) Beschwerdefilhrerin (Einsprechende)

Die spéadte Einreichung der Hilfsantrage seil Ausdruck des
Taktierens des Beschwerdegegners. Das Parallelverfahren
habe vor 8 bis 10 Wochen stattgefunden und dort seien
ahnliche Hilfsantrédge eingereicht worden. Der Beschwer-
degegner habe also die Hilfsantrdge in diesem Fall
bewusst sieben Wochen lang zuriickgehalten. Es gebe

keine auBergewthnlichen Umstédnde, denn der Neuheits-



- 12 - T 2610/19

einwand sei von Anfang an erhoben worden. Dariber
hinaus sei Anspruch 10 ein abhadngiger Anspruch. Es
handle sich also keinesfalls um eine Streichung von
nebengeordneten Ansprichen. Deshalb fiihre die Einrei-
chung der Hilfsantrage 8 bis 15 zu einer vdlligen
Neugewichtung des Falls und zu einer neuen Sachlage.
In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung

T 995/18 (Punkt 2 der Entscheidungsgriinde) zu ver-
weisen, der zufolge die Streichung eines Anspruchs, die
eine vdllige Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes
mit sich bringt, die Sachlage andert und somit eine
Anderung des Beschwerdevorbringens darstellt. Im Sinne
der Verfahrensotkonomie sei zudem die Schwierigkeit der
Prifung ein wichtiges Kriterium bei der Prlifung der
Zulassigkeit (siehe T 397/01). Der Beschwerdegegner
habe absichtlich die Prifung erheblich erschwert, indem
er keine Anderungsfassung gegeniber dem Hauptantrag
eingereicht habe, sondern gegeniiber den bisherigen
Ansprichen, was eine Wort-fur-Wort-Prifung notwendig
mache. Hinzu komme, dass eine spate Einreichung zum
Risiko filihre, dass die Zeit flir eine ordnungsgemalbe
Priifung nicht ausreiche (siehe T 81/03). Letztendlich
filhre die Veranderung der Sachlage durch die Einrei-
chung der Hilfsantradge dazu, dass die Beschwerdefiihre-
rin die Gelegenheit bekommen miisse, durch die Vorlage
neuen Standes der Technik (z.B. Druckschrift B8) zu
reagieren. Andererseits wilrde die von der Kammer in
Aussicht gestellte Nichtzulassung der Druckschrift B8
der Einreichung der Hilfsantrdge 8 bis 15 die Grundlage
entziehen. Die Hilfsantrdge seien iberdies nicht kon-
vergent, genauso wie die Hilfsantrage 1 bis 7. Sie
seien unklar und in sich widerspriichlich. Das Prinzip
der Waffengleichheit sei ebenfalls zu berlicksichtigen.
Im gesamten bisherigen Verfahren sei die Beschwerde-
fihrerin noch nie mit einem Anspruch konfrontiert

gewesen, in dem unabhd&ngig eine Verwendung unter
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Schutz gestellt werden soll. Es gab daher auch keine
Veranlassung, eine gezielte Recherche durchzufiihren.
Die Zulassung dieser Antrédge wilrde zu einer Ungleich-
behandlung fiihren. Auch im abhdngigen Anspruch 10 des
Patents wurde nicht eine Verwendung als Duschwand
beansprucht, sondern eine Verwendung "als Dekorelement,
Duschwand, Mobelfront, Trennwand oder dergleichen™.

Unter "dergleichen" falle schlichtweg alles.

e) Hilfsantradge 16a bis 23d: Klarheit

i) Beschwerdefilhrerin (Einsprechende)

Keiner der Hilfsantradge geniige den Erfordernissen von
Artikel 84 EPU. Anspruch 1, dem zufolge die Platte aus
einem Tradgersubstrat, mindestens einer Beschichtung und
einer Grundierung "besteht" stehe im Widerspruch zu
sich selbst (das "mindestens" von Merkmal 1.2 "offne"
den Anspruch, der vermeintlich durch die Formulierung
"bestehend aus" geschlossen wird) und zu Anspruch 4,
der optional auch noch mindestens eine Aufschrift als
zusatzliche Schicht vorsieht, und Anspruch 5, dem

zufolge die Platte auch eine Beleuchtung umfasst.

ii) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Es sei richtig, dass die Platte gemaB Anspruch 1
mehrere Beschichtungen aufweisen konne, aber das stehe
nicht im Widerspruch zum Erfordernis, dass die Platte
aus den genannten Elementen "bestehe". Der Aufdruck
gemadl Anspruch 4 konne, miisse aber nicht eine weitere
Schicht sein (vgl. Fig. 1). Er konne auch Teil der
Beschichtung sein. Angesichts der breiten Auslegung des
Ausdrucks "Beschichtung" miisse man dem Beschwerdegegner
dies zubilligen. Es sei jedoch richtig, dass die zweite

Alternative von Anspruch 4 problematisch sei. Der Fach-
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mann wiirde das so verstehen, dass nur die erste Alter-
native zu berlicksichtigen ist. Aus der Fig. 1 und der
Beschreibung lasse sich ableiten, dass die Beleuchtung
nicht notwendigerweise ein Teil der Platte sei. Gemal
der urspringlichen Anmeldung, Seite 7, letzter Absatz
vor der Bezugszeichenliste, seien die Beleuchtungs-
korper 60 und die Aufschrift 40 optional; vgl. Seite 4,
Zeilen 11 bis 16. Anspruch 5 stehe daher nicht im

Widerspruch zu Anspruch 1.

f) Hilfsantrage 24a bis 31b: Zulassung

i) Beschwerdefilhrerin (Einsprechende)

Siehe den Vortrag zu den Hilfsantragen 8 bis 15.

ii) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Der Beschwerdegegner verwies auf seinen Vortrag zu den

Hilfsantragen 8 bis 15.

g) Riuckzahlung der Beschwerdegebiihr

i) Beschwerdefilhrerin (Einsprechende)

In der miindlichen Verhandlung habe die Einspruchs-
abteilung das rechtliche Gehoér der Einsprechenden in
schwerwiegender Weise verletzt. Sie habe sich namlich
geweligert, mehr als einen mdglichen Ausgangspunkt zu
berlcksichtigen. Gleichzeitig habe die Einspruchs-
abteilung in ihrer Entscheidung deutlich gemacht, dass
die ausschlieBlich als Ausgangspunkt berilicksichtigte
Druckschrift F5 nur begrenzt geeignet erscheine. Die
Einspruchsabteilung habe ndmlich die - technisch
falsche - Ansicht vertreten, dass die Druckschrift F5

im Wesentlichen nur FuBbodenpaneele betreffe, bei
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welchen Acrylpolymere nicht in Betracht gezogen werden
(Punkt 10.2 der angefochtenen Entscheidung). Die
Verletzung des rechtlichen Gehdrs stehe in einem
unmittelbaren Kausalzusammenhang mit der getroffenen
Entscheidung. Es sei somit zwingend eine Neubewertung
des Patents im Lichte des gesamten relevanten Stands
der Technik erforderlich und die Riickzahlung der
Beschwerdegebiihr nach Regel 103 (1) a) EPC entspreche
der Billigkeit. Die Einspruchsabteilung habe geltend
gemacht (siehe Punkt 11 der angefochtenen Entschei-
dung), dass die Richtlinien G-VII, 5.1, dritter Absatz,
der Einspruchsabteilung einen Ermessenspielraum
einrdume. Aus dem zitierten Absatz gehe jedoch hervor,
dass eine Entscheidung, ob ein Dokument als Ausgangs-—
punkt zu beriicksichtigen sei oder nicht, erst erfolgen
dirfe, wenn der betreffenden Partei die Chance einge-
raumt worden sei, darzulegen, ob das Dokument einen
iberzeugenden gleichwertigen Ausgangspunkt darstelle.
Dieser Moglichkeit sei die Einsprechende durch das
Verweigern jeglicher Diskussion durch die Einspruchs-
abteilung beraubt worden (siehe die Punkte 10.4 und 11
der angefochtenen Entscheidung). Bereits vor der
inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Eignung jewei-
liger anderer Dokumente als Ausgangspunkt sei eine
Diskussion grundsatzlich verboten worden (vgl. Punkt 24
der Mitschrift der miindlichen Verhandlung). Damit habe
die Einspruchsabteilung ihren Ermessenspielraum durch
ihre Verfahrensfiihrung nicht nur weit {iiberschritten,
sondern vielmehr die in den Richtlinien vorgegebenen
Bedingungen zur Auslbung einer Ermessensentscheidung
vollstandig ignoriert. Dies werde insgesamt auch
dadurch gestitzt, dass die Einspruchsabteilung selbst
die Druckschrift F4 fir den nachstkommenden Stand der
Technik gehalten habe, von welchem ausgehend erhebliche
Zweifel beziiglich der erfinderischen Ta&tigkeit des

Patents bestanden (vgl. Absatz 6 der angefochtenen



- 16 - T 2610/19

Entscheidung und die vorlaufige Stellungnahme mit der
Ladung zur miindlichen Verhandlung). Zumindest flir diese
Druckschrift hatte in der miindlichen Verhandlung eine
Diskussion als Ausgangspunkt zugelassen werden miissen.
Dabei sei unerheblich, dass die Druckschrift F4 angeb-
lich in ihren Grundzigen aquivalent zu der Druckschrift
F5 sei. MaBgeblich sei namlich allein die darin enthal-
tene technische Lehre in Bezug auf die Merkmale der
Anspriiche des Patents. Mit diesen habe sich jedoch
weder die Einsprechende in der miindlichen Verhandlung
auseinandersetzen dirfen, noch habe sich die Ein-
spruchsabteilung damit in ihrer Entscheidung befasst.
Sollte die Druckschrift F4 tatsdchlich eine zu der
Druckschrift F5 &quivalente technische Lehre enthalten,
so stelle sie zwingend auch einen gleichwertigen Aus-
gangspunkt als nachstkommender Stand der Technik dar.
GemalB den Richtlinien G-VII, 5.1., 3. Absatz sei dann
aber die Durchfiihrung des Aufgabe-Losungs-Ansatzes
ausgehend von diesem weiteren Dokument zwingend erfor-
derlich und es gabe dann zumindest bezliglich der Be-
rlicksichtigung der Druckschrift F4 als nachstkommenden
Stand der Technik {iberhaupt keinen Ermessensspielraum.
Die Einspruchsabteilung habe es grundsatzlich versaumt,
sich mit der Druckschrift F4 als Ausgangspunkt in der
Entscheidung zu befassen. Dies ware auch gemdal dem
Amtsermittlungsgrundsatz erforderlich gewesen, da die
Einspruchsabteilung die Relevanz der Druckschrift F4
erkannt hatte. Deshalb sei die Entscheidung ebenfalls
durch einen wesentlichen Verfahrens- und auch Rechts-
fehler gepragt. Auch im Hinblick auf den Amtsermitt-
lungsgrundsatz habe die Einspruchsabteilung ihr Ermes-
sen bei der Verfahrensfiihrung und Nichtberilicksichtigung
von Angriffen ausgehend von unterschiedlichen Dokumen-
ten somit wesentlich Uberschritten. Zudem konnte die
Druckschrift F3 auch nicht mehr iber das schriftliche

Vorbringen hinaus diskutiert werden. Auch hieraus
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ergebe sich eine wesentliche Verletzung des rechtlichen
Gehors. Artikel 113 (1) EPU koénne nicht so ausgelegt
werden, dass das rechtliche Gehoér eines Beteiligten
bereits erfillt sei, wenn ein Beteiligter, der eine
miindliche Verhandlung nach Artikel 116 EPU beantragt
habe, sich schriftlich &duBern konnte (siehe T 1077/06
sowie die "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
FEuropaischen Patentamts™, 9. Auflage, 2019, III.B.2.6.
dritter Absatz). Dieser Grundsatz miisse nicht nur fir
das gesamte Verfahren an sich gelten, sondern auch fir
wesentliche materielle Sachverhalte (wie die Diskussion
hochgradig relevanter Dokumente), bei denen erhebliche
und entscheidungsrelevante unterschiedliche Auffas-
sungen bei der Einsprechenden und der Einspruchs-
abteilung gegeben seien. Andernfalls wiirde das mind-
liche Verfahren auf eine bloBe Formalveranstaltung
beschrankt werden, welche es der Einsprechenden nicht
mehr ermdgliche, einen Einfluss auf die daran
anschlieRende Entscheidung zu nehmen. Zusatzlich habe
die Verfahrensfithrung dem Gebot der Fairness nicht
geniigt und der Schutz der Allgemeinheit vor ungerecht-
fertigten Schutzrechten sei missachtet worden. Eine
faire Verfahrensfihrung setze voraus, dass allen Par-
teien gleiche Rechte und Pflichten eingeraumt werden.
Ermessenspielraume (z.B. bei der Bericksichtigung von
Dokumenten als nachstkommender Stand der Technik)
wiirden lediglich der Verfahrenstkonomie und nicht dem
Selbstzweck einer moglichst kurzen mindlichen Verhand-
lung dienen (siehe auch T 1027/13 und T 2541/11 sowie
"Rechtsprechung der Beschwerdekammern", op.cit.,
ITTI.B.2.6. funfter Absatz und 2.4.5. letzter Absatz).
Der Abbruch der miindlichen Verhandlung um 11:45 Uhr
unter Weigerung einer welteren Berlicksichtigung dieser
Dokumente sei unversta@ndlich, stelle eine Verletzung

des rechtlichen Gehors dar und sei auch der
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Verfahrensokonomie (im Hinblick auf die dadurch

notwendig gewordene Beschwerde) abtraglich gewesen.

ii) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Der Beschwerdegegner hat zu dieser Frage nicht Stellung

genommen .

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag

Auslegung der Anspruche

Das Patent enthdlt keine eigenen Definitionen der
nachfolgend untersuchten Begriffe. Daher werden sie
gemadl ihrem allgemeinen Wortsinn gedeutet. Riuckgriffe
auf die Beschreibung zur Begriffsbestimmung sind in der
Regel nur zulassig, wenn die zu deutenden Begriffe
unklar sind (siehe z.B. die Entscheidung T 1646/12,
Punkt 2.1 der Entscheidungsgrinde) .

"Beschichtung" (Merkmale 1.2 bzw. 7.1)

Die Anspriche 1 und 7 verlangen, dass auf dem
Tragersubstrat mindestens eine "Beschichtung"
aufgetragen ist bzw. wird. Dem allgemeinen Wortsinn
nach ist darunter eine "aufgetragene Schicht" (Duden)

zu verstehen.

Es wurde geltend gemacht, dass der Fachmann die
Merkmale 1.2 bzw. 7.1 beil Zugrundelegung einer
funktionsorientierten Auslegung und Heranziehung der
Absatze [0010] und [0027] des Patents als eine

aufgerollte, gestrichene oder gespritzte Beschichtung
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oder als eine aufgezogene, aufgeklebte oder
auflaminierte Folie verstehen wiirde. Die Kammer kann
sich diesem Vortrag nicht anschlieBen, da dies zum
einen nicht aus dem Anspruchswortlaut hervorgeht und es
zum anderen nicht zulassig ist, den Anspruch unter
Verwels auf in der Beschreibung genannte mogliche
Varianten einschréankend auszulegen. Dasselbe gilt flr
das Argument, dem zufolge der Begriff "Beschichtung”

im Hinblick auf Absatz [0016] des Patents im Sinne

eines Farb- oder Druckauftrags zu verstehen sei.

"Grundierung", "grundiert" (Merkmale 1.1.1 bzw. 7.2)

Die Anspriche 1 und 7 verlangen, dass die der
Beschichtung zugewandte Fladche oder Seite des
Tragersubstrats mit einer Grundierung versehen ist bzw.
grundiert wird. Der Duden versteht das Verb
"grundieren" als "auf etwas den ersten Anstrich, die
erste Farb- oder Lackschicht als Untergrund auftragen".
Dementsprechend definiert er eine "Grundierung" als
"erste[n] Anstrich; unterste Farb- oder Lackschicht,
mit der etwas versehen wird". Die Kammer deutet den
Begriff "Grundierung" daher im Sinne einer
Grundschicht, die auf das Tragersubstrat aufgebracht
ist und dazu bestimmt ist, andere Schichten zu tragen.
"Grundiert" wird als "mit einer Grundierung versehen”

verstanden.

"versiegelt" (Merkmale 1.2.1 bzw. 7.3)

Die Anspriche 1 und 7 des Patents verlangen, "dass die
vom Tragersubstrat ... abgewandte Fladche oder Seite der
Beschichtung ... mehrmals versiegelt" ist bzw. wird.
Der Duden kennt zwei Bedeutungen des Verbs
"versiegeln”, namlich "mit einem Siegel verschlieRen"

und "durch Auftragen einer Schutzschicht widerstands-
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fahiger, haltbarer machen". Die Kammer deutet die
Anspriiche so, dass die Beschichtung mit mehreren
Schutzschichten versehen ist oder wird, die geeignet
sind, sie vor ungewlinschten &duBleren Einfliissen zu
schiitzen. Diese Deutung steht im Ubrigen auch mit
Absatz [0029] des Patents im Einklang, wo offenbart
ist, dass die Versiegelung 50 das flachige Element 100
"gegen jegliche Einwirkung, so zum Beispiel von

Flissigkeiten, schiitzt".

Schichtenfolge

Merkmal 1.2 verlangt, dass die Beschichtung auf einer
Flache oder Seite des Tragersubstrats angeordnet ist.
Merkmal 1.1.1 fligt dem hinzu, dass diese Flache oder
Seite des Tragersubstrats mit einer Grundierung
versehen ist. Die Kammer versteht dies so, dass sich
die Grundierung zwischen dem Tra&gersubstrat und der
Beschichtung befindet, wie dies auch in Fig. 1
dargestellt ist. Damit kann sich die Beschichtung aber
nicht auf einer Flache des Tragersubstrats befinden.
Die Kammer versteht das Merkmal 1.2 daher so, dass die
erste Alternative ("Fl&ache") de facto vom Merkmal 1.1.1
ausgeschlossen wird und somit unberiicksichtigt bleiben
muss. Anders gesagt, ist Merkmal 1.2 im
Gesamtzusammenhang von Anspruch 1 so zu behandeln, als
wiirde es lauten: "mindestens eine auf mindestens einer
Seite des Tragersubstrats (10) angeordnete Beschich-

tung (30)". Dasselbe gilt analog fiir Anspruch 7.

Neuheit gegeniliber der Druckschrift F2

Die Druckschrift F2 beschreibt Filter fir Plasmabild-
schirme, die eine Schicht mit einer bestimmten
Squaryliumverbindung aufweisen und in der Lage sind,

die Neonemission des Bildschirms abzuschirmen (siehe
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Absatz [0001]). Zusatzlich zu dieser Schicht kann der
Filter eine IR-Filterschicht, eine Schicht zur Abschir-
mung elektromagnetischer Wellen, eine Antireflexions-
schicht oder eine Blendschutzschicht aufweisen (siehe
z.B. Absatz [0011]).

Die Einspruchsabteilung hat sich in Punkt 4.1 der
angefochtenen Entscheidung mit dieser Entgegenhaltung
befasst und festgestellt, dass keine der genannten
Schichten eine Versiegelungsschicht im Sinne von
Merkmal 1.2.1 bzw. 7.3 darstellt, welche darunter-
liegende Schichten vor storenden Einfliissen schiutzt.
Dariiber hinaus war strittig, ob die Druckschrift F2
eine Beschichtung im Sinne der Merkmale 1.2 bzw. 7.1
offenbart.

Merkmal 1.2 bzw. 7.1

Das Substrat der Druckschrift F2 tradgt eine Schicht aus
einer Squaryliumverbindung (siehe Absatz [0007]). Diese
Schicht ist eine Beschichtung im Sinne der Merkmale 1.2
bzw. 7.1 (zur Deutung des Begriffs durch die Kammer,
siehe Punkt 1.1.1). Die Tatsache, dass der offenbarte
Zweck dieser Verbindungen darin besteht, einen Filter
fiir ein Plasma-Display zu bilden, bedeutet nicht, dass
sie keine Beschichtung im Sinne der Anspriiche 1 und 7

darstellen konnen.

Merkmal 1.2.1 bzw. 7.3

Das Argument, dass die Schicht aus einer Squarylium-
verbindung selbst eine Versiegelung fir das Substrat
darstellt, {iberzeugt nicht, da die Anspriiche 1 und 7
zwischen der Beschichtung und der Versiegelung
unterscheiden: Es ist die Beschichtung, die versiegelt

ist bzw. wird, und nicht das Tragersubstrat.
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Absatz [0048] der Druckschrift F2 offenbart unzweifel-
haft, dass auf dem Filter zusatzliche Schichten
aufgebracht werden konnen. Genannt sind insbesondere:
eine Schicht zum Abschirmen von Strahlung im nahen
Infraroten (siehe auch Absatz [0049]), eine oder
mehrere Schichten zum Abschirmen von elektro-
magnetischer Strahlung (Absatz [0050]), eine Anti-
reflexionsschicht (Absatz [0051]) und eine Blendschutz-
schicht (glare-preventing layer, Absatz [0052]).

Es stellt sich nunmehr die Frage, ob diese Schichten
die Schicht aus einer Squaryliumverbindung versiegeln

(zur Deutung dieses Begriffs, siehe Punkt 1.1.3).

Die Einspruchsabteilung hat dazu in Punkt 4.1 der
Griinde filir die angefochtene Entscheidung Folgendes

ausgefihrt:

"... Alle diese funktionellen Schichten stellen
keine Versiegelungsschichten in dem Sinne dar, dass
sie darunterliegende Schichten vor stérenden
FEinfliissen schiitzen. Diese Funktionsschichten
besitzen i.a. Dicken im Bereich unterhalb von einem
Mikrometer und sind selbst empfindlich gegeniliber

duBeren Einfliissen. ..."

Hierzu ist allerdings festzustellen, dass es sich nicht
notwendigerweise um Schichten mit Dicken unterhalb von
einem Mikrometer handelt: Absatz [0048] spricht viel-
mehr von Dicken zwischen 0,1 und 30 pm. Eine Schichten-
folge mit Schichtdicken von bis zu 30 um schitzt aber
unzweifelhaft die darunter liegenden Schichten
zumindest gegen mechanischen Abrieb oder Kratzer. Sie
"versiegelt" somit das Substrat im Sinne von Anspruch 1

(zur Deutung dieses Begriffs, siehe Punkt 1.1.3).
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Das Argument, dass die Druckschrift F2 nicht die
gleichzeitige Aufbringung mehrerer solcher
versiegelnden Schichten offenbart, tUberzeugt nicht. Aus
dem letzten Satz von Absatz [0048] der Druckschrift F2:

"These layers are laminated so that the thickness
of each layer will be from 0.1 to 30 um, preferably
from 0.5 to 10 pum."

geht unzweifelhaft hervor, dass ein Laminat bestehend

aus mehreren versiegelnden Schichten vorgesehen ist.

Schlussfolgerung betreffend die Neuheit des Gegenstands

von Anspruch 1 des Hauptantrags

Die Druckschrift F2 offenbart alle Merkmale von
Anspruch 1 des Hauptantrags und nimmt dessen Gegenstand

somit neuheitsschadlich vorweg.

Schlussfolgerung betreffend den Hauptantrag

Da der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht
neu ist gegentiiber der Offenbarung der Druckschrift F2,
steht der Einspruchsgrund gemaR Artikel 100 a) EPU in
Verbindung mit Artikel 54 EPU der Aufrechterhaltung des
Patents wie erteilt im Wege. Dem Hauptantrag kann somit

nicht stattgegeben werden.

Hilfsantrdge 1 bis 7: Neuheit des Gegenstands von

Anspruch 1 gegeniiber der Druckschrift F2

Wie aus der Tabelle in Punkt V. hervorgeht, unterschei-
det sich Anspruch 1 jedes der Hilfsantrage 1 bis 7 nur
dadurch von Anspruch 1 des Hauptantrags, dass die

Anzahl der Substrate, Flachen/Seiten und/oder Grundie-

rungsschichten auf eins reduziert wird. Dadurch lasst
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sich aber die Neuheit gegenliber der Druckschrift F2

nicht herstellen:

- Zum einen fithrt die Anderung nicht zu einer
Einschrankung des Anspruchsgegenstands. GemdB der
iblichen Praxis vor dem Europadischen Patentamt ist
z.B. eine "Platte ... aufweisend ein ... Trager-
substrat" gleichbedeutend mit einer "Platte
aufweisend mindestens ein ... Tragersubstrat". Die
Streichung des Wortes "mindestens™ fihrt also zu
keinem anderen Gegenstand.

- Zum anderen offenbart die Druckschrift F2 unter
anderem eine Platte mit genau einem Trédgersubstrat,
mindestens einer auf genau einer Fl&ache des
Tragersubstrats angeordneten RBeschichtung und genau

einer Grundierung.

Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 jedes der
Hilfsantrdge 1 bis 7 gegeniiber der Druckschrift F2

nicht neu im Sinne von Artikel 54 (1) EPU.

Den Hilfsantragen 1 bis 7 kann daher nicht stattgegeben

werden.

Hilfsantrage 8 bis 15: Zulassung

Die Hilfsantrage 8 bis 15 wurden mit Schreiben
vom 5. April 2022, also nach der Zustellung der Ladung
zur mindlichen Verhandlung vor der Kammer (ergangen

am 29. Juni 2021) eingereicht.

GemalR Absatz 2 von Artikel 13 VORBRK 2020, der gemal
Artikel 25 (3) VOBK 2020 im vorliegenden Fall anzu-
wenden ist, bleiben Anderungen des Beschwerde-
vorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der

Ladung zur mindlichen Verhandlung grunds&tzlich
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unberlcksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafiir aufgezeigt,

dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

Der Beschwerdegegner hat in diesem Zusammenhang zwei

Argumentationslinien verfolgt.

Zum einen hat der Beschwerdegegner vorgetragen, dass
die Verwendung der beanspruchten Platten als Duschwand
bereits im Verwendungsanspruch 10 des Patents in seiner
erteilten Fassung beansprucht war. Deshalb sei das
Beschwerdevorbringen des Patentinhabers durch die
Vorlage der Hilfsantrdge 8 bis 15 nicht ged&ndert worden
und somit auch nicht unter Artikel 13 (2) VOBK 2020 zu

beanstanden.

Die Kammer kann sich diesem Vortrag nicht anschlieBen.
Es ist richtig, dass das Patent einen Verwendungs-
anspruch 10 enthielt, aber dieser Anspruch war sehr
breit formuliert und betraf die Verwendung der
beanspruchten Platten "als Dekorelement, Duschwand,
Mobelfront, Trennwand oder dergleichen". Es bestand
keinerlei Anlass fiir die Einsprechende, sich auf die
Verwendung als Duschwand zu konzentrieren und z.B. eine
gezielte diesbeziigliche Recherche durchzufihren.
Dadurch, dass nunmehr ausschlieRlich die Verwendung als
Duschwand beansprucht werden soll, wurde unzweifelhaft
eine neue Sachlage geschaffen, die einer vdlligen Neu-
gewichtung gleichkommt und damit eine Anderung des Be-
schwerdevorbringens im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK
2020 darstellt (vgl. Entscheidung T 995/18, Punkt 2 der

Entscheidungsgriinde) .

Zum anderen hat der Beschwerdegegner geltend gemacht,
dass die Einreichung der Hilfsantrdge 8 bis 15 als

Reaktion auf die Einreichung der Druckschrift B8 durch
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die Beschwerdefihrerin (mit Schriftsatz
vom 25. Februar 2022) bzw. auf die Mitteilung der
Kammer gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 zu verstehen sei.

Dieser Vortrag hat die Kammer nicht tberzeugt.

Zunachst kann die Einreichung der Druckschrift B8
keinen auBergewdthnlichen Umstand darstellen, der die
Zulassung der Hilfsantrage 8 bis 15 rechtfertigen
kéonnte, denn der Neuheitseinwand, den diese
Hilfsantrdge angeblich ausraumen sollen, war schon von
Anfang an Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Ferner
hat die Kammer die Druckschrift B8 - wie auch schon in
der Mitteilung gemdR Artikel 15 (1) VORBK 2020 in
Aussicht gestellt - im Verfahren nicht bericksichtigt.
Unter diesen Umstanden kann die bloBe Einreichung der
Druckschrift B8 durch die Beschwerdefilhrerin die
Zulassung der Hilfsantrdge 8 bis 15 nicht

rechtfertigen.

Zudem hat die Kammer in ihrer Mitteilung keine {liber den
Vortrag der Beschwerdefiihrerin hinausgehenden Einwande
erhoben und damit keine neue Sachlage geschaffen. Sie
hat im Wesentlichen den auf der Druckschrift F2
beruhenden Neuheitseinwand, der bereits in der
Einspruchsschrift erhoben und in der Beschwerde-
begriindung bekraftigt wurde, als begrindet angesehen.
Seit Einlegung des Einspruchs, spéatestens aber seit der
Begrindung der Beschwerde hatte der Beschwerdegegner
Anlass, sich durch die Einreichung von Hilfsantragen
entsprechende Rilickfallpositionen zu schaffen.

In Abwesenheit auBlBergewdhnlicher Umstande kann er
dieses Versdaumnis nicht ohne Weiteres durch das
Einreichen von Hilfsantrdgen nach der Ladung zur

mindlichen Verhandlung wettmachen.
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Die Kammer kann sich der Auffassung nicht anschlieBRen,
dass die frithe Einreichung von zusatzlichen Hilfs-
antragen implizit zum Ausdruck bringt, dass die gegen
bestehende Antrage erhobenen Einwande begriindet sind.
Vielmehr stellen solche Hilfsantrdge Riickfallpositionen
dar fir den Fall, dass die Kammer den erhobenen
Einwanden folgt, was grundsatzlich nicht ausgeschlossen

werden kann.

Es sind somit fir die Kammer keine auBergewdhnlichen
Unstande erkennbar, die die Zulassung der Hilfs-
antrdge 8 bis 15 gemaB Artikel 13 (2) VOBK 2020
rechtfertigen wiirden. Daher hat die Kammer in Ausibung
ihres Ermessens beschlossen, die Hilfsantrdage 8 bis 15

nicht in das Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrdge 16a bis 23d: Klarheit

Anspruch 1 jedes der Hilfsantrdge 16a bis 23d verlangt,
dass die Platte aus einem (bzw. mindestens einem)
Tragersubstrat, mindestens einer Beschichtung auf einer
(bzw. mindestens einer) Fladche oder Seite des
Tragersubstrats, und einer (bzw. mindestens einer)
Grundierung besteht, wobei die Beschichtung mehrmals
versiegelt ist. Diese geschlossene Formulierung
schlieRt das Vorhandensein von anderen Schichten aus.
GemdR Anspruch 4 jedes dieser Antrage kann die Platte
aber auch noch (a) einen als Teil der BReschichtung
aufgebrachten Ausdruck und/oder (b) mindestens eine
Aufschrift aufweisen. Da die Aufschrift gemal Variante
(b) eine zusatzliche Schicht darstellt, steht diese
Variante im Widerspruch zur geschlossenen Formulierung
von Anspruch 1. Dasselbe gilt fir den abhdngigen
Anspruch 5 jedes der Antrage, dem zufolge die Platte
mindestens eine Beleuchtung aufweist. Das Argument,

dass die Beleuchtung gemdR Fig. 1 und der dazugehdrigen
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Beschreibung nicht Teil der Platte sei, ist in diesem
Zusammenhang nicht relevant, da die Beleuchtung gemal
Anspruch 5 ja die Platte kennzeichnet und somit
notwendigerweise Teil der Platte ist. Die Kombination
der Anspriiche 1, 4 und 5 wirft daher Fragen auf und
kann nicht als klar im Sinne von Artikel 84 EPU gelten.

Dieses Klarheitsproblem ist dadurch entstanden, dass
das Wort "aufweisend" im erteilten Anspruch 1 ersetzt
wurde durch den Ausdruck "bestehend aus". Daher ist die
Prifung der Klarheit durch die Kammer in diesem Fall
legitim (siehe Entscheidung G 3/14 der GrobBen

Beschwerdekammer) .

Da die Hilfsantradge 16a bis 23d dem Erfordernis der
Klarheit nicht genligen, kann diesen Hilfsantrdgen nicht

stattgegeben werden.

Hilfsantrdge 24a bis 31lb: Zulassung

Die gegen die Zulassung der Hilfsantrdge 8 bis 15
erhobenen Einwadnde treffen analog auch fir die

Hilfsantrage 24a bis 31b =zu.

Daher hat die Kammer in Ausiibung ihres Ermessens
beschlossen, die Hilfsantrage 24a bis 31b nach Artikel
13 (2) VOBK 2020 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Ergebnis

Der Einspruchsgrund gemaBl Artikel 100 a) EPU in
Verbindung mit Artikel 54 EPU steht der
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt im Wege
(siehe Punkt 1.).
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Der Gegenstand jedes der Hilfsantrdage 1 bis 7 ist nicht
neu gegeniiber der Offenbarung der Druckschrift F2
(siehe Punkt 2.).

Die Hilfsantrage 8 bis 15 werden nicht in das Verfahren

zugelassen (siehe Punkt 3.).

Keiner der Hilfsantrdge 16a bis 23d geniigt den
Erfordernissen von Artikel 84 EPU (siehe Punkt 4.).

Die Hilfsantrage 24a bis 31b werden nicht in das

Verfahren zugelassen (siehe Punkt 5.).

Da keiner der zulassigen Antrage des Beschwerdegegners
gewahrbar ist, ist der Beschwerde stattzugeben und das

Patent zu widerrufen.

Riuckzahlung der Beschwerdegebihr

In Anwendung von Regel 103 (1) a) EPU wird die
Beschwerdegeblithr in voller Hohe zurickgezahlt, wenn der
Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird
und die Riickzahlung wegen eines wesentlichen
Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Da die
Kammer der Beschwerde stattgibt, ist noch zu priifen, ob
das erstinstanzliche Verfahren mit einem wesentlichen
Verfahrensmangel behaftet ist. In diesem Zusammenhang
hat die Beschwerdefiihrerin geltend gemacht, dass ihr

Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt wurde.

Sachlage

In ihrer Einspruchsschrift vom 12. Januar 2018
erhob die Einsprechende (jetzt: Beschwerdefiithrerin)
mehrere Einwd&nde gegen das Patent. Sie machte

insbesondere geltend, dass die Druckschriften F2 und D4
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den Gegenstand der Anspriche 1, 7 und 10 neuheits-
schadlich vorwegnehmen und dass der Gegenstand von
Anspruch 1 nicht erfinderisch ist gegeniiber der
Kombination der Druckschriften F3+F4 bzw. F5+D7.

Im Ladungsbescheid vom 27. September 2018 legte die
Einspruchsabteilung ihre vorlaufige Auffassung zu
diesen Angriffen dar. Sie brachte insbesondere zum

Ausdruck,

- dass die Druckschriften F2 und D4 nicht
neuheitsschadlich sind (siehe Punkte 6.1 bis 6.3),

- dass der Fachmann die Druckschriften F3 und F4
nicht kombiniert hatte (Punkt 7.5.2),

- dass die Druckschrift F5 in ihren Grundziigen
aquivalent zur Druckschrift F4 erscheine, dass
letztere aber dem Gegenstand des Streitpatentes
naher liege (Punkt 7.7),

- dass aus den Druckschriften F4 und F5 hervorgehe,
dass eine mehrfache Versiegelung einer Dekorschicht
fiir den Fachmann am Prioritatstag des Patentes
keine ungewthnliche MaBnahme war, und

- dass somit der Gegenstand von Anspruch 1 nicht

erfinderisch sei (Punkt 8).

In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchs-
abteilung die Neuheitseinwande basierend auf den
Druckschriften F2 und D4 fiir nicht stichhaltig befunden
(siehe die Punkte 4.1 bis 4.4 der Entscheidungsgriinde) .
Dariber hinaus hat sie die erfinderische Tatigkeit
ausgehend von den Druckschriften F3 und F5 geprift
(siehe die Punkte 9 und 10 der Entscheidungsgriinde) .

Im Fall der Druckschrift F3 hat sie dabei nur den
schriftlichen Vortrag der Einsprechenden
berlcksichtigt. Sie hat es der Einsprechenden verwehrt,

in der miindlichen Verhandlung ein anderes Dokument als
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die Druckschrift F5 als Ausgangspunkt fir die Prifung
der erfinderischen Tatigkeit zu verwenden und hat sich
dabei auf den dritten Absatz von Abschnitt G-VII, 5.1
der Richtlinien fir die Prifung im EPA berufen (siehe

Punkt 11 der Entscheidungsgriinde) :

"Die Durchfiihrung des Aufgabe-Losungs-Ansatzes von
verschiedenen Ausgangspunkten, z. B. ausgehend von
verschiedenen Dokumenten des Stands der Technik,
ist jedoch nur dann erforderliich, wenn iiberzeugend
gezeigt wurde, dass diese Dokumente gleichwertige
Ausgangspunkte darstellen. Vor allem beim
Finspruchsverfahren ist die Struktur des Aufgabe-
Losungs-Ansatzes kein Forum, in dem der
Finsprechende beliebig viele Angriffe auf die
erfinderische Tdtigkeit in der Hoffnung entwickeln
kann, dass einer davon Erfolg hat (T 320/15,

Nr. 1.1.2 der Entscheidungsgriinde)."

Dariiber hinaus enthalt Punkt 11 der Entscheidungsgriinde

noch folgende Feststellungen:

"Der Vorsitzende der Einspruchsabteilung hatte im
Rahmen der Wahl der F5 als ndchstliegendem Stand
der Technik darauf aufmerksam gemacht, dass diese

Wahl den alleinigen Ausgangspunkt festlegt.

Da die Entscheidung die im schriftlichen Verfahren
ausgehend von F3 vorgebrachten Argumente wiirdigt,
ist aus Sicht der Einspruchsabteilung das
rechtliche Gehdér der Einsprechenden nicht verletzt
worden (Art. 113(1) EPU)."

In diesem Zusammenhang sind auch die Punkte 23 und 24
der Niederschrift der mindlichen Verhandlung gemal

Regel 124 EPU relevant:
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"23. Die Einsprechende verkiindete, dass sie eine
weltere Argumentation mit einem anderen Dokument
als ndchstliegenden Stand der Technik beziiglich
erfinderischer Tdtigkeit vorlegen mdchte. Unter
Berufung auf die Entscheidungen T308/9 [sic] und
T1261/14 der Beschwerdekammer behauptete die
Finsprechende, seien mehrere Ausgangspunkte mit
unterschiedlichem ndchstliegenden Stand der Technik
fiir die Beurteilung der erfinderischen Tdtigkeit

erlaubt.

24. Der Vorsitzender erinnerte die Einsprechende
daran, dass F5 als ndchstliegenden Stand der
Technik von der Einspruchsabteilung festgelegt
wurde. Die Einspruchsabteilung verkiindete, dass sie
somit kein weiteres Dokument und keine weitere
Argumentation im Verfahren zulassen werde
(Richtlinien ftir die Priifung im EPA, Teil G,
Kapitel VII, 5.1. 3.Absatz)."

Beurteilung des Vorgehens der Einspruchsabteilung

Es ist nicht méglich, ganz allgemein festzulegen, wie
viele Ausgangspunkte eine Einspruchsabteilung bei der
Prifung der erfinderischen Tatigkeit zu beriicksichtigen
hat. Die Antwort auf diese Frage hangt von Umstande des
Einzelfalls ab, insbesondere, welche Unterscheidungs-
merkmale die verschiedenen vorgeschlagenen Ausgangs-
punkte aufweisen. Es ist jedoch klar, dass in der
Praxis nur eine beschréankte Zahl von Angriffslinien
geprift werden kann. Deshalb ist eine Einsprechende
dazu angehalten, aus der Vielzahl von moglichen
Ausgangspunkten diejenigen auszuwdhlen, die ihrer
Auffassung nach die Patentfahigkeit der beanspruchten

Gegenstande am klarsten in Frage stellen. Falls die
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Zahl der Angriffe ein vernunftiges MaB lbersteigt, muss
eine Einspruchsabteilung ein gewisses Ermessen haben,
nicht oder klar weniger erfolgsversprechende
Angriffslinien nicht zu berilicksichtigen, damit das

Verfahren nicht ausufert.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung zwei
verschiedene Ausgangspunkte geprift, namlich die
Druckschriften F3 und F5, die von der Einsprechenden
als geeignete Ausgangspunkte fiur die Diskussion der

Frage der erfinderischen Tatigkeit ausgewahlt wurden.

Es stellt sich die Frage, warum die Einspruchsabteilung
nicht die Druckschrift F4 als Ausgangspunkt wahlte,
obwohl sie in Punkt 7.7 ihres Ladungsbescheids
festgestellt hatte, dass sie dem Gegenstand des
Streitpatentes nadher liege als die Druckschrift F5.
Dazu ist festzustellen, dass die Einsprechende gemal
Punkt 14 der Niederschrift der mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung geltend gemacht hatte,
"dass Dokument F5 somit im Vergleich zu den im
schriftlichen Verfahren ausgewahlten Dokumenten F3 und
F4 einen besseren nadchstliegender Stand der Technik
darstelle” und dies auch vom Patentinhaber bestatigt
worden war (siehe Punkt 15 der Niederschrift). In
diesem Zusammenhang merkt die Kammer an, dass im
Verfahren vor der Einspruchsabteilung der
Amtsermittlungsgrundsatz restriktiver anzuwenden ist

als im Prifungsverfahren.

Die Beschrankung auf die Druckschriften F3 und F5 als
Ausgangspunkte, die von der Einsprechenden ausgewahlt
worden waren, konnte daher als gerechtfertigt angesehen
werden. Allerdings hatte die Einspruchsabteilung der
Einsprechenden in der miindlichen Verhandlung die

Gelegenheit geben miissen, auch zum Angriff ausgehend
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von der Druckschrift F3 bzw. zu der im Ladungsbescheid
dazu geauBerten vorlaufigen Auffassung der Einspruchs-
abteilung mindlich Stellung zu nehmen. Im vorliegenden
Fall geht weder aus der Entscheidung noch aus der
Niederschrift tber die miindliche Verhandlung hervor,
warum die Einspruchsabteilung die Druckschrift F4 nicht
mehr als relevant erachtete und warum die Einsprechende
ihre Argumente ausgehend aus der Druckschrift F3 nicht
mindlich vortragen durfte. In diesem Zusammenhang ist
festzustellen, dass das Recht auf rechtliches Gehor
gemal Artikel 113 (1) EPU nicht bereits erfiillt ist,
wenn ein Beteiligter, der eine miindliche Verhandlung
nach Artikel 116 EPU beantragt hat, sich lediglich
schriftlich duBern konnte (siehe T 1077/06, Punkte 10
und 14 der Entscheidungsgrinde). Unter den gegebenen
Umstédnden kann die von der Einspruchsabteilung zitierte
Passage der Richtlinien keine Rechtfertigung dafir
darstellen, dass der Beschwerdefiihrerin verwehrt wurde,
in der mindlichen Verhandlung zur erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von der Druckschrift F3 Stellung zu
nehmen. Es ist aus den Punkten 23 und 24 der
Niederschrift auch nicht ersichtlich, dass Uberhaupt
eine Diskussion der Relevanz weliterer Ausgangspunkte
stattgefunden hat. Die Weigerung der Einspruchs-
abteilung, die Einsprechende vor der Zuriickweisung des
Einspruchs dazu zu hdren, stellt somit eine Verletzung
des Anspruchs der Einsprechenden auf rechtliches Gehor

dar.
Schlussfolgerung
Da ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt,

entspricht die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr der
Billigkeit.



Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

3. Die Beschwerdegeblihr wird zurickgezahlt.
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