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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

VI.

Das europaische Patent Nr. 1 260 639 (im Folgenden:
Patent) betrifft die Befestigung eines Montagegestells

fir Sanitéarapparate an einer Gebaudewand.

Gegen das Patent im gesamten Umfang wurde Einspruch
eingelegt. Der Einspruch war auf die Grinde des
Artikels 100 a) EPU, nadmlich mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderische Tatigkeit, gestiitzt. Die
Einspruchsabteilung hat das Patent aufgrund des
Artikels 101 (3) b) EPU widerrufen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die
Patentinhaberin (im Folgenden: Beschwerdefiithrerin) mit

ihrer frist- und formgerecht eingelegten Beschwerde.

In der als Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefiigten Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK teilte

die Kammer ihre vorlaufige Meinung zur Beschwerde mit.

Die mindliche Verhandlung fand am 12. Februar 2015
statt.

Antrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, unter Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Basis des mit der Beschwerdebegriindung
vom 29. August 2012 als Hauptantrag eingereichten
Anspruchssatzes und der wahrend der mindlichen
Verhandlung eingereichten angepassten
Beschreibungsseiten, hilfsweise die Aufrechterhaltung
auf der Basis eines der mit der Beschwerdebegriindung
vom 29. August 2012 als Hilfsantrdage 1 und 2
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eingereichten Anspruchssatze und der daran angepassten

Beschreibungsseiten.

Die Einsprechende (im Folgenden: Beschwerdegegnerin)
beantragte die Zurilickweisung der Beschwerde und die

Vorlage zweier Fragen an die GroBe Beschwerdekammer.

Anspriche - Hauptantrag

Der unabhangige Anspruch 1 lautet wie folgt
(Einfigungen gegenliber dem Anspruch 1 in der erteilten
Fassung sind fett gedruckt; Auslassungen

durchgestrichen) :

"Verwendung einer Wandhalterung zum Befestigen eines
Montagegestells fir Sanitdrapparate, namlich zur
Aufnahme eines Spiulkastens und einer WC-Schiissel, an
einer Gebdudewand (6), mit einer Verbindungsstange (3),
die an einem Ende am Montagegestell (2) befestigbar—ist
befestigt wird, und mit einem an einem zweiten Ende der
Verbindungsstange (3) angebrachten Befestigungsteil
(4), das an einer Gebaudewand (6) befestigbar—ist
befestigt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungsstange (3) und das Befestigungsteil (4) mit
einem aufgesteckten Riegel (8) losbar miteinander

verbunden sind."

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 9 betreffen besondere
Ausfihrungsformen der im Anspruch 1 definierten
Verwendung.

Beweilsmittel

In ihrer Beschwerdebegriindung nahm die Beschwerde-

fiilhrerin unter anderem auf folgende bereits in der
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angefochtenen Entscheidung genannten Druckschriften

Bezug:

El: DE 89 14 495 Ul
E3: DE 199 11 856 Al
E4: EP 0 786 562 Al
E5: WO 98/00645 Al

Ee: EP 0 666 444 Al
E8: DE 195 10 941 Al
E9: DE 37 36 737 Al

Das schriftsatzliche und mindliche Vorbringen der
Beteiligten lasst sich, soweit es fir diese
Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) Berilicksichtigung des Hauptantrags im Verfahren

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

In der miindlichen Verhandlung vor der Einspruchs-
abteilung sei ein dem vorliegenden Hauptantrag
entsprechender Hilfsantrag zundchst vorgelegt und
spater bewusst zuriickgenommen worden, so dass die
Einspruchsabteilung dariber nicht entscheiden habe
konnen. Die erneute Stellung dieses Antrags im
Beschwerdeverfahren stelle einen Verfahrensmissbrauch
dar und sei deshalb unzuldssig. Im Ubrigen diirfe der
Hauptantrag schon aufgrund der mangelnden Prima-facie-

Relevanz der Anspriche nicht zugelassen werden.

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Der Hauptantrag sei bereits mit der Beschwerde-
begriindung eingereicht worden. Er entspreche im
Wesentlichen dem Hilfsantrag 1, der der angefochtenen

Entscheidung zugrunde lag, mit der einzigen Anderung,
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dass die Zweckbestimmung des Montagegestells prazisiert
worden sei. Damit werde kein neuer Sachverhalt
eingefihrt, sondern es sei lediglich das Verstéandnis
der Beschwerdefiihrerin vom Begriff "Montagegestell"
niedergelegt worden. Dieses Merkmal sei bereits im
Einspruchsverfahren intensiv diskutiert worden. Diese
Anderung sei in Reaktion auf die Begriindung mangelnder
Neuheit in der angefochtenen Entscheidung vorgenommen
worden. Die Priifung der Prima-facie-Relevanz sei ein
Kriterium fir spat eingereichte Dokumente, nicht jedoch

fir Anspriche.

b) Hauptantrag — Artikel 123 (2) EPU

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Der im Anspruch 1 vorgenommene Kategoriewechsel wvom
Vorrichtungs- auf einen Verwendungsanspruch sei nicht
zuldssig. Auch gehe die im Anspruch 1 definierte
Verwendung iber das urspriinglich offenbarte
Montageverfahren hinaus, denn der Anspruch gebe weder
die Schritte dieses Montageverfahrens noch deren
Abfolge wieder. Ferner verstoBe die Aufnahme der
Zweckangabe des Montagegestells ("namlich zur Aufnahme
eines Splilkastens und einer WC-Schiissel") gegen
Artikel 123 (2) EPU, denn diese Zwecksangabe sei in der
urspringlichen Anmeldung nur mit Bezug auf den Stand
der Technik gemdB der E4 offenbart. Diese Anderung
stelle auch eine unzuldssige Auswahl aus der Liste der

in der Anmeldung wiedergegebenen Merkmale der E4 dar.

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Die im Anspruch 1 definierte Verwendung sei der
urspringlichen Anmeldung entnehmbar, und die

Beschrankung der Zweckbestimmung des zu befestigenden
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Montagegestelles stelle keinen VerstoB gegen

Artikel 123 (2) EPU dar, da sie lediglich dem
fachiblichen Verstdndnis vom Begriff "Montagegestell"
entspreche. Auch sei in den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen explizit offenbart, dass das zu
befestigende Montagegestell "zur Aufnahme eines
Spiilkastens und einer WC-Schiissel" diene. Dort werde
gelehrt, dass die beanspruchte Erfindung eine
Verbesserung der Wandhalterung aus der E4 hinsichtlich
des Montagevorgangs des Montagegestells betreffe und
dass das mittels der Wandhalterung gemal der EA4
befestigte Montagegestell einen Spiilkasten sowie eine

WC-Schiissel aufnehmen kdnne.

c) Hauptantrag - Artikel 84 EPU

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Der gednderte Anspruch 1 sei unter aktiver Mitwirkung
der Kammer auf Klarheit hin zu prifen, weil er erstmals
mit der Beschwerdebegriindung eingereicht worden sei und
einen von der Einspruchsabteilung nicht entschiedenen

Gegenstand umfasse.

Der Schutzumfang des Anspruchs 1 sei unklar definiert.
Laut der Entscheidung G 2/88 und der Priifungs-
richtlinien des EPA, F-IV, 4.16 konne dieser Anspruch
entweder die Verwendung einer Wandhalterung zur
Erzielung einer technischen Wirkung oder ein
Herstellungsverfahren eines Erzeugnisses definieren. Im
letzteren Falle wadre die zu verwendende Wandhalterung
per se nach Artikel 64 (2) EPU geschiitzt, was im
Widerspruch zu den Ausfihrungen der Beschwerdefiihrerin

stehe.
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Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Dieser erstmals in der miindlichen Verhandlung erhobene
Klarheitseinwand hatte friher angesprochen werden
kénnen, weil der Anspruchssatz seit Einreichung der
Beschwerdebegriindung unverandert geblieben sei und auch
weil es im Verfahren vor der Einspruchsabteilung
bereits dhnliche Verwendungsanspriiche gegeben habe. Aus
diesem Grund dirfe dieser Klarheitseinwand nicht zum
Verfahren zugelassen werden. Bei Zulassung dieses
Klarheitseinwands sei eine Vertagung der miindlichen
Verhandlung aus Grinden der Fairness angebracht. Im
Ubrigen sei der Klarheitseinwand prima facie
entscheidungsunerheblich, denn der Gegenstand des
Verwendungsanspruchs 1 sei klar definiert. Der
Verwendungsanspruch 1 betreffe eindeutig kein Verfahren
zur Herstellung eines Erzeugnisses im Sinne des
Artikels 64 (2) EPU.

d) Berilicksichtigung der E8 und E9 im Verfahren

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die E8
und E9 verspatet vorgebracht worden seien. Sie
entschied, diese nicht zum Verfahren zuzulassen, weil
sie zum Nachweis des allgemeinen Fachwissens bzw.

Sprachverstandnisses prima facie nicht relevant seien.

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Die E8 und E9 seien mit der ersten Stellungnahme zum
Einspruch innerhalb der hierfiir vorgesehen Frist
eingereicht worden. Die Einspruchsabteilung sei also
nicht befugt gewesen, die Zulassung dieser
Druckschriften zu prifen. Ferner seien die E8 und E9 in

der E3 genannt und demnach zur Auslegung des in der E3
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verwendeten Begriffs "Sanitargegenstand" prima facie

hochrelevant.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die verspatet vorgebrachten E8 und E9 seien prima facie

nicht entscheidungsrelevant.

e) Hauptantrag - Neuheit gegeniiber der El1

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

In der El1 sei nicht offenbart, dass das dort
beschriebene Montagegestell zur Aufnahme eines
Splilkastens und einer WC-Schiissel vorgesehen oder
geeignet sei. Auch sei nicht offenbart, dass die dort
beschriebene Wandhalterung so verwendet werde, dass die
Verbindungsstange 10 an ihrem Ende 10d am Montage-
gestell "befestigt wird", wahrend das Befestigungsteil
2 an der Gebadudewand "befestigt wird". Die beanspruchte

Verwendung sei mithin neu gegeniiber der E1.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die beanspruchte Verwendung fihre nicht zu einer neuen
technischen Wirkung im Sinne der Entscheidung G 2/88
gegeniiber der El und sei deshalb nicht neu.
Insbesondere sei die Wandhalterung der El1 per se fir

die im Anspruch 1 definierte Verwendung einsetzbar.

f) Hauptantrag - Neuheit gegeniiber der E3

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Die E3 offenbare kein Montagegestell, geschweige denn

ein Montagegestell zur Aufnahme eines Spililkastens und
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einer WC-Schiissel. Insbesondere sei der in der E3
verwendete Begriff "Sanitdrgegenstand" nicht auf ein
solches Montagegestell beschrankt. Aus der in der E3
genannten E8 und E9 gehe hervor, dass dieser Begriff
kleinere und leichtere Sanitargegenstande bezeichne,
namlich Zahnputzbecher, Rasierspiegel, Seifenschalen u.
dgl. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei deshalb neu
gegeniber der E3.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Aus den zur El1 genannten Grinden sei die beanspruchte
Verwendung ebenfalls durch die Lehre der E3 vorweg-

genommen.

g) Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit ausgehend

von der E4

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von
der in der E4 offenbarten Verwendung einer
Wandhalterung durch das Merkmal im Kennzeichen dieses
Anspruchs. Ausgehend von der E4 liege die objektiv zu
16sende Aufgabe darin, den Montagevorgang zu
verbessern. Zur L&sung dieser Aufgabe zdge der Fachmann
weder die E5 noch die E6 heran, weil diese
Druckschriften sich nicht mit der gestellten Aufgabe
befassten und zudem andere IPC Klassen als die E4
aufwiesen. Im Ubrigen fithrten die Lehren der E5 und E6

den Fachmann von der beanspruchten LOsung weg.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die im Kennzeichen des Anspruchs 1 definierte l&sbare

Verbindung mittels eines aufgesteckten Riegels habe
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keine vorteilhafte Wirkung gegeniber der in der E4
offenbarten Schraubverbindung zwischen der
Lagerhiilse 13 und der Verbindungsstange 20.
Insbesondere enthalte der Anspruch 1 keine genauen
Angaben hinsichtlich des Riegels und seiner Anbringung.
Ausgehend von der E4 liege die durch das
Unterscheidungsmerkmal geldste Aufgabe mithin nur
darin, eine alternative l&sbare Verbindung der
Lagerhiilse 13 mit der Verbindungsstange 20 zu suchen.
Die beanspruchte Losung dieser Aufgabe sei durch die
Lehren der E5 und E6 nahegelegt. So erhielte ein
Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 ohne

erfinderischen Schritt.

h) Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer nach Artikel
112 EPU

Nach der Verkiindung der Einschatzung der Kammer, dass
sie den beanspruchten Gegenstand fir erfinderisch
erachte, reichte die Beschwerdegegnerin die folgenden
schriftlich vorformulierten Fragen ein und bat die
Kammer, diese Fragen der Groben Beschwerdekammer
vorzulegen (siehe Punkte 15 und 16 sowie 1. Anlage der
Niederschrift der miindlichen Verhandlung vor der
Kammer) :

"l. In welchem Rahmen miissen Anspruchssdtze, die in
der Beschwerdefrist mit der Begriindung erstmals
vorgelegt werden und iUber [sic] einen seitens der
Einspruchsabteilung nicht entschiedenen Gegenstand
umfassen, auf Zuldssigkeit geprift werden;
insbesondere mit einer Mitwirkung der
Beschwerdekammer (gemal Prima-facie-Relevanz).

2. Kann ein Verwendungsanspruch, der mit
Verfahrensmerkmalen charakterisiert ist, allein

durch ein funktionales Merkmal eines beim



- 10 - T 1364/12

Verfahren eingesetzten Gegenstandes oder dessen

Zweckangabe neu/erfinderisch sein."

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die Kammer solle die gestellten Fragen der GroBen
Beschwerdekammer vorlegen, weil sie Rechtsfragen von

grundsétzlicher Bedeutung betrafen.

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Die gestellten Fragen seien unklar formuliert und, da
sie erstmals am Ende der mindlichen Verhandlung
vorgelegt wurden, koénne eingehend dazu nur schriftlich

vortragen werden.

i) Riige nach Regel 106 EPU

Nach der Verkiindung der Absicht der Kammer, den

Vorlageantrag der Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen,

reichte diese die folgende schriftlich vorformulierte

Rige zweier schwerwiegender Verfahrensfehler ein (siehe

Punkt 18 und 2. Anlage der Niederschrift):

"Riige wegen schwerwiegender Verfahrensmédngel, weil

1) Klarheitseinwand gegen Hauptantrag nicht
zugelassen wurde, und

2) Rechtsfehlerhaft die Prifung des
Verwendungsanspruchs gemal Hauptantrag auf

Patentfahigkeit, durchgefihrt wurde."

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die Verfahrensfihrung durch die Kammer sei zu rigen,
weil sie den Klarheitseinwand gegen den Hauptantrag
nicht zugelassen habe, und auch weil ihre Prifung des

Verwendungsanspruchs gemdB Hauptantrag auf Neuheit und
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erfinderische Tatigkeit rechtsfehlerhaft sei. Dies
stelle jeweils einen schwerwiegenden Verfahrensmangel

dar.

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Die Tatsache, dass die Klarheit des Hauptantrags
bislang nicht diskutiert worden sei, bedeute nicht
zwangslaufig, dass sie nicht geprift worden sei. Beide
Beteiligten und die Kammer seien bei ihrer bisherigen
Prifung des Hauptantrags offenbar bis zur mindlichen
Verhandlung davon ausgegangen, dass die Anspriiche klar
seien. Ferner konne eine Rlige nicht auf eine
méglicherweise fehlerhafte Anwendung des materiellen

Rechts gestiitzt werden.

Entscheidungsgriunde

1. Berilicksichtigung des Hauptantrags im Verfahren

1.1 Nach Artikel 12 (4) VOBK liegt es im Ermessen der
Kammer, Antrdge, die bereits im Einspruchsverfahren
hatten vorgebracht werden kdénnen, zum Beschwerde-

verfahren nicht zuzulassen.

1.2 Die Beschwerdefiihrerin hat mit ihrer Beschwerde-
begriindung einen Hauptantrag eingereicht, der sich von
ihrem im Einspruchsverfahren zugelassenen und in der
angefochten Entscheidung behandelten Hilfsantrag 1 nur
darin unterscheidet, dass im Verwendungsanspruch 1 das
"Montagegestell fir Sanitarapparate" auf ein solches
"zur Aufnahme eines Splilkastens und einer WC-Schiissel"
beschrankt worden ist. Damit entspricht der neue
Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin ihrem mit
Schriftsatz vom 13. Februar 2012 eingereichten

Hilfsantrag 1, der zu Beginn der miindlichen Verhandlung
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vor der Einspruchsabteilung zuriickgenommen wurde,
nachdem die Einspruchsabteilung verkiindet hatte, dass
eine solche Beschrankung des Montagegestells gegen
Artikel 123 (2) EPU verstieB (siehe Punkt 3 der
Niederschrift der miindlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung) .

Die erneute Stellung eines erstinstanzlich bewusst
zuriickgenommenen Antrags kann unter bestimmten
Umstanden als Missbrauch des Beschwerdeverfahrens
bewertet werden (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

7. Auflage 2013, kurz "RsprBk 2013", IV.E.4.3.2.cC).

Im vorliegenden Fall kann die Kammer in der Stellung
des Hauptantrags jedoch keinen Verfahrensmissbrauch

seitens der Beschwerdefihrerin erkennen:

Die Stellung dieses Antrags ist als sachdienliche
Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung
zu werten, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 1 nicht
neu gegeniiber der El1 und E3 sei. Die Einspruchs-
abteilung kam zu diesem Ergebnis, weil sie unter
anderem der Auffassung war, dass das im Hilfsantrag 1
definierte "Montagegestell flir Sanitdrapparate" nicht
auf ein solches "zur Aufnahme eines Spililkastens und
einer WC-Schiissel" beschrankt sei (siehe Entscheidung
der Einspruchsabteilung, Entscheidungsgriinde Nr. 10.3).
Mit der Beschrankung der Zweckbestimmung des
Montagegestells ("fir Sanitédrapparate, namlich zur
Aufnahme eines Spililkastens und einer WC-Schiissel™) hat
die Beschwerdefiihrerin auf diese Entscheidung in
sachdienlicher Weise reagiert. Diese Reaktion war ihr
in der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchs-
abteilung verwehrt gewesen, nachdem der Vorsitzende

verkiindet hatte, dass die Einspruchsabteilung keine
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weiteren Antrdge mehr zulasse (siehe Punkt 9 der
Niederschrift der miindlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung) .

Im Ubrigen wird mit der Beschrinkung der
Zweckbestimmung des Montagegestells der beanspruchte
Gegenstand lediglich auf dasjenige eingeschrankt, was
sich nach der Auffassung der Beschwerdefiihrerin, wie
von ihr auch im Einspruchsverfahren vorgetragen,
ohnehin aus dem Wortlaut des bisherigen Hilfsantrags 1
ergab. Diese Beschrankung bringt also keinen neuen
sachlichen bzw. patentrechtlichen Streitstoff ("fresh
case") ein, dessen Behandlung der Kammer oder der
Beschwerdegegnerin nicht zugemutet werden kann, und der
zur einer Zurlckverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung fihren kénnte.

Die Beschwerdegegnerin hatte auch die Auffassung
vertreten, dass der Hauptantrag schon deshalb nicht
zuzulassen sei, weill er nicht prima facie relevant im
Sinne von nicht eindeutig gewdhrbar sei. Die Kammer ist

diesem Ansatz jedoch nicht gefolgt.

Der Gesichtspunkt der Prima-facie-Relevanz bzw. der
eindeutigen Gewdhrbarkeit eines Anspruchssatzes kann
zwar grundsatzlich auch im Beschwerdeverfahren eine
Rolle spielen, namlich insbesondere bei der Abwagung,
ob ein wahrend des laufenden Beschwerdeverfahrens
eingereichter gednderter Anspruchssatz zum Verfahren

zugelassen wird.

Fir die Einleitung des Beschwerdeverfahrens, um die es
vorliegend geht, hat die Kammer im Hinblick auf die
Formulierung des hier einschlédgigen Artikels 12 (4)
VOBK und auf die darauf basierende Rechtsprechung

allerdings nicht auf den Aspekt, dass der geanderte
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Anspruchssatz prima facie relevant bzw. eindeutig
gewdhrbar sein miisse, um zugelassen zu werden, als
maBgebliches Kriterium abgestellt. Artikel 12 (4) VOBK
geht zundchst einmal davon aus, dass das gesamte
Vorbringen der Beschwerdebegriindung beriicksichtigt
wird, sofern es ordnungsgemdl im Sinne von Artikel 12
(2) VOBK vorgetragen wurde und wenn und soweit es sich
auf die Beschwerdesache bezieht. Diese Vorschrift
bekraftigt allerdings auch die Befugnis der Kammer, u.
a. Antrage nicht zuzulassen bzw. nicht im Verfahren zu
beriicksichtigen, "die bereits im erstinstanzlichen
Verfahren hatten vorgebracht werden koénnen oder dort

nicht zugelassen worden sind".

Im Wortlaut findet die Auffassung keine Stiitze, dass
der Antrag prima facie relevant sein miisse, um
zugelassen zu werden. Vielmehr legt der Wortlaut der
Regelung nahe, dass es flir die Nichtberiicksichtigung
anfanglich eingereichter Antrage der Feststellung
besonderer Umstande bedarf. Der Ansatz der
Beschwerdegegnerin wiirde hingegen bedeuten, dass es fir
die Beriicksichtigung einer positiven Feststellung

bediirfte, was einer Regelumkehr gleichkommen wiirde.

Ferner sieht die Kammer fiir den Ansatz der
Beschwerdegegnerin - also Beriicksichtigung von eingangs
des Beschwerdeverfahrens eingereichten Antrdgen des
Patentinhabers nur, wenn diese prima facie relevant
bzw. eindeutig gewdhrbar sind - auch keine Grundlage in
der Rechtsprechung zu Artikel 12 (4) VOBK (vgl. RsprBK
2013, IV.E.4.1 und 4.3). Auch wenn die Frage der Prima-
facie-Relevanz im Rahmen der Abwagung der Kammer
durchaus berilicksichtigt werden kann (beispielsweise
ware denkbar, dass die Kammer die Anspriiche unter
Einbeziehung weiterer Aspekte, insbesondere des

Grundsatzes der Fairness, im Hinblick auf ihre
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eindeutige Gewadhrbarkeit behandelt, obwohl die
Anspriiche einen neuen Streitstoff einfiihren), kommt es
nach Ansicht der Kammer auf dieses Kriterium allein

nicht an.

Der Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin wurde deshalb im
Beschwerdeverfahren berilicksichtigt (siehe Artikel
114 (2) EPU und Artikel 12 (2) und (4) VOBK).

Auslegung des Anspruchs 1

Bevor iber die Zulidssigkeit der Anderungen nach Artikel
123 (2) EPU und die Patentfidhigkeit des beanspruchten
Gegenstands entschieden werden kann, ist zu klaren, wie
der Anspruch 1 und die darin verwendeten Ausdricke
"befestigt wird", "Montagegestell", "Verbindungsstange"
und "Riegel" auszulegen sind, da dies zwischen den

Beteiligten streitig ist.

Verwendungsanspruch

In der Entscheidung G 2/88 (ABl. EPA 1990, 93) heiBt
es, dass es im Grunde zweil verschiedene Arten von
Anspriichen gibt, nadmlich Anspriiche auf Gegenstande

(z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Anspriiche auf
Tatigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen)
und dass die technischen Merkmale eines Anspruchs fir
eine Tatigkeit die physischen Schritte sind, die diese
Tatigkeit definieren (siehe Grinde Nr. 2.2 und 2.5).
Ein Verwendungsanspruch ist ein Anspruch, der
technische Merkmale enthdlt, die sich sowohl auf einen
Gegenstand als auch auf eine Tatigkeit beziehen (siehe
Grinde Nr. 9.1, 3. Absatz). So definiert der
Verwendungsanspruch 1 sowohl einen Gegenstand (die
Wandhalterung) als auch eine Tatigkeit unter Angabe

verschiedener physischer Schritte, namlich dass die
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Verbindungsstange "an einem Ende am Montagegestell
befestigt wird" und dass das mittels des Riegels mit
dem zweiten Ende der Verbindungsstange l1ldsbar
verbundene Befestigungsteil "an einer Gebaudewand
befestigt wird". Die im Anspruch 1 definierte
Verwendung ist also einem Verfahren zum Befestigen
eines Montagegestells an einer Gebaudewand unter
Verwendung der darin definierten Wandhalterung
gleichzusetzen (siehe auch RsprBk 2013, I.C.6.3.1.a und
die Prifungsrichtlinien des EPA, 2014, F-IV, 4.16). Das
Ergebnis dieses Verfahrens bzw. der Verwendung ist kein
Erzeugnis, sondern der befestigte Zustand des
Montagegestells zur Aufnahme eines Spililkastens und

einer WC-Schiussel.

"befestigt wird"

Die Angaben im Anspruch 1, dass die Verbindungsstange
"an einem Ende am Montagegestell ... befestigt wird"
und dass das mittels des Riegels mit dem zweiten Ende
der Verbindungsstange losbar verbundene Befestigungs-
teil "an einer Gebadudewand ... befestigt wird",
definieren physische Schritte der beanspruchten
Verwendung. Demnach sind im Zusammenhang des
Verwendungsanspruchs 1 die Worte "befestigt wird" als
verfahrenstechnische Angabe auszulegen. Anders als bei
einem Vorrichtungsanspruch dirfen sie nicht als
funktionelle Zweckangabe im Sinne von "befestigbar ist"

verstanden werden.

"Montagegestell"

Das Wort "Gestell" bezeichnet normalerweise einen
Aufbau aus Stangen, Brettern oder dgl., auf den etwas
gestellt oder gelegt werden kann, oder alternativ einen

Unterbau bzw. einen festen Rahmen einer Maschine, eines
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Apparats oder dgl. Im hier relevanten technischen
Gebiet der Sanitartechnik ist das "Montagegestell"
iblicherweise ein Montagerahmen (siehe u. a. E1,

Figur 1 oder E4, Spalte 2, Zeile 37, Figur 1 und Spalte
3, Zeile 8). Im Zusammenhang des Anspruchs 1 bedeutet
der Begriff "Montagegestell" also Montagerahmen. Dieses
technische Verstédndnis wird in der Patentschrift
bestatigt (siehe Absatz [0010] und Figuren 1 und 4).
SchlieBRlich verlangt der Anspruch 1, dass das
Montagegestell "zur Aufnahme eines Spililkastens und
einer WC-Schiissel" vorgesehen oder geeignet ist. Dies
definiert eindeutig die Zweckbestimmung des zu

befestigenden Montagegestells.

"Verbindungsstange"

Der Anspruch 1 definiert eine "Verbindungsstange",
deren Enden am Montagegestell bzw. am gebaudewand-
seitigen Befestigungsteil befestigt werden. Ein
fachkundiger Leser des Anspruchs 1 erkennt, dass der
Begriff "Verbindungsstange" eine Stange zur Verbindung
des Montagegestells mit der Gebdudewand meint. Dabei
bedeutet das Wort "Stange" wie tblich ein langer, im
Querschnitt meist runder Stab, der im Verhdltnis zu
seiner Lange relativ dinn ist. Dieses Verstandnis wird
ebenfalls in der Patentschrift bestdtigt (siehe

Figuren 1 und 4).

"Riegel"

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 verlangt,
dass die Verbindungsstange und das Befestigungsteil
"mit einem aufgesteckten Riegel" 1l6sbar miteinander
verbunden sind. Der fachkundige Leser des Anspruchs
erkennt, dass der Riegel ein quer zur Langsrichtung der

Verbindungsstange aufsetzbares Bauteil ist, das die
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Verbindungsstange mit dem Befestigungsteil losbar
verbindet (siehe dazu u. a. El, Riegel 3; E3,
Riegel 19). Auch dieses Verstandnis wird in der
Patentschrift bestatigt (siehe Absatz [0013] mit
Figuren 1 und 3).

Hauptantrag — Artikel 123 (2) EPU

Der Gegenstand des geanderten Anspruchs 1 kann der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
unmittelbar und eindeutig entnommen werden. Es besteht
mithin kein VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU.

Der Anspruch 1 der erteilten Fassung resultiert im
Wesentlichen aus einer Zusammenlegung der Merkmale der
Anspriiche 1 und 2 der urspringlich eingereichten

Fassung.

Der Anspruch 1 gemal Hauptantrag unterscheidet sich von
Anspruch 1 der erteilten Fassung dadurch, dass der
erteilte Anspruch 1 fir eine Wandhalterung in einen
Verwendungsanspruch umgewandelt wurde, der auf eine
bestimmte Verwendung der Wandhalterung gerichtet ist.
Dementsprechend sind die funktionellen Zweckangaben
"befestigbar ist" jeweils durch die verfahrens-
technischen Angaben "befestigt wird" ersetzt worden.
Vor dem Hintergrund der urspringlichen Offenbarung der
Befestigungsmdglichkeit liegt nach Ansicht der Kammer
kein VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU vor. Diese
Anderungen stellen ferner eine Einschrinkung des
Schutzbegehrens dar und sind somit nach Artikel 123 (3)
EPU zuldssig (siehe auch G 2/88, Griinde Nr. 5 und
RsprBk 2013, IT.E.2.4).

Zusatzlich ist das im Anspruch 1 definierte

Montagegestell "flir Sanitarapparate" auf ein solches
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"zur Aufnahme eines Splilkastens und einer WC-Schiissel"
beschrinkt worden. Auch diese Anderung ist nach
Artikel 123 (2) EPU zulidssig, denn ein fachkundiger
Leser der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung erkennt direkt, dass das mittels der
erfindungsgemalen Wandhalterung an der Wand befestigte
Montagegestell insbesondere "zur Aufnahme eines
Spiilkastens und einer WC-Schiissel" vorgesehen ist. So
wird in der Anmeldung gelehrt, dass die beanspruchte
Erfindung eine Verbesserung der Wandhalterung aus der
E4 hinsichtlich des Montagevorgangs des Montage-
gestelles betrifft (Seite 1, Absatz 2, 1. Satz; Seite
1, Absatz 3), wobei das Montagegestell gemal der E4
"beispielsweise einen Spilkasten sowie eine WC-Schiissel
aufnimmt" (Seite 1, Absatz 2, 2. Satz). Entgegen der
Behauptung der Beschwerdegegnerin ist diese Anderung
also nicht das Ergebnis einer unzuldssigen Auswahl

eines Merkmals aus einer Liste von Merkmalen.

Hauptantrag - Artikel 84 EPU

Nach Artikel 12 (2) VOBK muss die Beschwerdeerwiderung
das gesamte Vorbringen eines Beschwerdegegners
enthalten. Jedoch erstmals in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer machte die Beschwerde-
gegnerin mangelnde Klarheit gegen den Anspruch 1
geltend. Dieser neue Einwand stellte also eine sehr
spate wesentliche Anderung des Vorbringens der
Beschwerdegegnerin dar, namlich mehr als 2 Jahre nach
Einreichung der Beschwerdeerwiderung und lange nach der
Anberaumung der miindlichen Verhandlung. Damit lag es im
Ermessen der Kammer, diesen Klarheitseinwand zum
Verfahren zuzulassen und zu beriicksichtigen (siehe
Artikel 13 (1), Satz 1 und Artikel 13 (3) VOBK).
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Der Klarheitseinwand der Beschwerdegegnerin wurde damit
begrindet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 und
somit der begehrte Schutzbereich unklar definiert
seien. Der Anspruch 1 konne insbesondere als
Verfahrensanspruch zur Herstellung eines Erzeugnisses
im Sinne des Artikels 64 (2) EPU gelesen werden. So
werde moglicherweise versucht, die zu verwendende
Wandhalterung also solche nach Artikel 64 (2) EPU
schiitzen zu lassen, entgegen den Ausfihrungen der

Beschwerdefihrerin.

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdefihrerin,
dass dieser Klarheitseinwand der Beschwerdegegnerin

prima facie nicht entscheidungsrelevant ist.

Der Schutzbereich eines Patents wird durch den Inhalt
der Patentanspriiche (Artikel 69 (1) EPU) und
insbesondere durch deren Anspruchskategorie und
technische Merkmale bestimmt. Im vorliegenden Fall sind
sowohl die Anspruchskategorie als auch die technischen
Merkmale des Verwendungsanspruchs 1 klar definiert
(siehe Punkt 2 oben), so dass der begehrte

Schutzbereich ebenfalls klar definiert ist.

Der Anspruch 1 betrifft kein Herstellungsverfahren,
welches aus einem bestimmten Ausgangsprodukt mit Hilfe
von definierten Verfahrensschritten ein Endprodukt
erzeugt, welches sich vom Ausgangsprodukt
unterscheidet. Es ist somit kein Verfahrensanspruch im
Sinne des Artikels 64 (2) EPU (siehe G 2/88, Griinde Nr.
5.1). Im Ubrigen ist das Ergebnis der beanspruchten
Verwendung kein "unmittelbar hergestelltes Erzeugnis"
in Form der Wandhalterung als solche, sondern der
befestigte Zustand des Montagegestells fir einen

Spiilkasten und eine WC-Schiissel (siehe Punkt 2.2 oben).
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Die Beschwerdegegnerin warf die Frage auf, ob das
Herrichten, Anbieten bzw. Liefern der in der
beanspruchten Erfindung zu verwendenden Wandhalterung
bereits zum Anwenden der Verwendung zahlt und mithin
geschiitzt wird. Diese Frage betrifft aber nicht den
Schutzbereich des Patents nach Artikel 69 (1) EPU
sondern die nach Artikel 64 (1) EPU gewdhrten Rechte
aus dem Patent, die sich aus den Rechtsvorschriften der
benannten Vertragsstaaten ergdben. Diese Frage fallt
also in die alleinige Zustandigkeit dieser Vertrags-

staaten und wird daher hier nicht weiter behandelt.

Ferner ist festzuhalten, dass die Erhebung des Einwands
mangelnder Klarheit seitens der Beschwerdegegnerin in
der mindlichen Verhandlung die Beschwerdefiithrerin und
die Kammer uberrascht hat. Die Beschwerdefithrerin hat
in dieser Hinsicht auch geltend gemacht, dass sie,
falls der Einwand zugelassen wlrde, aus Grinden der
Fairness eine Vertagung der Verhandlung fir geboten
erachte. Dem schlieRt sich die Kammer an. Eine
vertiefte Diskussion ohne Verlegung der miindlichen
Verhandlung ware fir die Beschwerdefiithrerin nicht
zumutbar gewesen, um in substantiierter Weise dem
Einwand, der doch komplexe Fragen aufwirft, durch
Gegenargumente bzw. Anderungen begegnen zu kdénnen. Eine
Zulassung hatte daher auch eine Verzdgerung des
Verfahrens zur Folge gehabt und hatte dem Grundsatz der

Verfahrensodkonomie widersprochen.

Aufgrund der mangelnden Prima-facie-Relevanz dieses
Klarheitseinwands und unter Berilicksichtigung der
Komplexitadt des Vorbringens, des Standes des Verfahrens
sowie der gebotenen Verfahrensdkonomie entschied die
Kammer folglich, diesen sehr spat erhobenen

Klarheitseinwand nicht zum Verfahren zuzulassen (siehe
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Artikel 114 (2) EPU und Artikel 13 (1) und 13 (3)
VOBK) .

Die Beschwerdegegnerin hatte auch die Ansicht
vertreten, dass die Kammer zur Prifung der Anspriiche
des Hauptantrags auf Klarheit ex officio verpflichtet
gewesen ware, was nach dem Verstandnis der Kammer
beinhaltet, dass sie diesen Punkt hatte von sich aus
ansprechen, gleichsam also auf eine derartige Prifung
hatte hinwirken missen. Diese Ansicht der
Beschwerdegegnerin teilt die Kammer aus folgenden

Grinden jedoch nicht.

Wie die GroRe Beschwerdekammer in der Entscheidung

G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408) festgestellt hat, ist das
Beschwerdeverfahren, anders als das rein administrative
Einspruchsverfahren, als verwaltungsgerichtliches
Verfahren anzusehen, welches seiner Natur nach weniger
auf Ermittlungen ausgerichtet ist, als ein
Verwaltungsverfahren. Aus diesen Uberlegungen folgerte
die GroBe Beschwerdekammer, dass der in Artikel 114 (1)
EPU verankerte Amtsermittlungsgrundsatz im Beschwerde-
verfahren restriktiver anzuwenden sei als im
Einspruchsverfahren (G 9/91, Grinde Nr. 18). Hinzu
kommt, dass Artikel 114 (2) EPU ausdriicklich vorsieht,
dass verspatetes Vorbringen nicht beritcksichtigt zu
werden braucht. Damit trifft die Beteiligten im
zweiseitigen Verfahren eine Pflicht zur sorgfadltigen
und befdrderlichen Verfahrensfithrung, wozu insbesondere
gehort, alle relevanten Tatsachen, Beweismittel,
Argumente und Antradge so frih und vollstandig wie
mbéglich vorzulegen (vgl. auch RsprBK 2013, IV.C.1.1.2).
Wirde man dem Ansatz der Beschwerdegegnerin folgen,
hatte vorliegend die Kammer eine Diskussion zur
Klarheit unter allen Umstédnden initiieren missen. Der

Amtsermittlungsgrundsatz stiinde dann im Vordergrund des
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Beschwerdeverfahrens, was die Charakterisierung des
Verfahrens durch die GroRe Beschwerdekammer in ihr
Gegenteil verkehren wiirde. Auch ware die Vorschrift des
Artikels 12 (2) VOBK, wonach die Beschwerdebegriindung
bzw. —-erwiderung den vollstandigen Sachvortrag der
Beteiligten enthalten muss, weitgehend iberfliissig.
Ferner hatte dies letztlich in der vorliegenden
Fallkonstellation zugleich auch bedeutet, dass die
Kammer entgegen Artikel 114 (2) EPU und Artikel 13 VOBK
keinen Ermessensspielraum hinsichtlich der Frage gehabt
hatte, ob sie den spédt erhobenen Einwand idberhaupt zum

Verfahren zulasst.

Im vorliegenden Fall hat die Kammer keinen Grund
gesehen, die Klarheit der Anspriiche des Hauptantrags
von Amts wegen zu thematisieren oder zu beanstanden.
Weitgehend identische Verwendungsanspriiche waren
bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung
diskutiert worden, wobei eine mdégliche Unklarheit
aufgrund des Kategoriewechsels nie ein Thema war (vgl.
Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 18. Juli 2011,
Punkt 2.1; Niederschrift der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung, Punkt 5). Die
Beschwerdegegnerin hat in ihrer Beschwerdeerwiderung
die Frage der Klarheit nicht angesprochen, sondern sich
bei der Frage der Zulassigkeit des Hauptantrags auf
einen Vortrag zu Artikel 123 EPU beschrankt (vgl.
Beschwerdeerwiderung, Punkt 2.1), und sie hat auch im
nachfolgenden schriftlichen Verfahrensstadium mangelnde
Klarheit nicht geltend gemacht. Die Kammer hatte selbst
auch keine Probleme hinsichtlich der Klarheit der
Anspriiche des Hauptantrags festgestellt, was zu einer

Beanstandung von Amts wegen hatte fihren kdnnen.
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Beriicksichtigung der E8 und E9 im Verfahren

Die Beschwerdefiihrerin hat die E8 und E9 mit ihrer
ersten Stellungnahme zum Einspruch vom 2. Marz 2011 und
mithin innerhalb der in der Mitteilung nach

Regel 79 (1) EPU vom 11. November 2010 gesetzten Frist
von vier Monaten eingereicht. Demnach war das Vorlegen
dieser Druckschriften fristgerecht und zum frihest-

méglichen Zeitpunkt im Einspruchsverfahren erfolgt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdefihrerin in
ihrer Beschwerdebegriindung die E8 und E9 fir die
Interpretation des in der E3 verwendeten Begriffs
"Sanitadrapparat" herangezogen. Als Bestandteil der
Beschwerdebegriindung waren diese beiden Dokumente und
das zugehdrige Vorbringen somit von Anfang an Grundlage
des Beschwerdeverfahrens (vgl. Artikel 12 (2) VOBK),
und die Kammer sieht auch keinerlei Grinde, weshalb sie
diese Dokumente und das Vorbringen nach Artikel 12 (4)
VOBK nicht beriicksichtigen sollte.

Zwar waren die Dokumente von der Einspruchsabteilung
nicht zugelassen worden, allerdings war dies nach
Ansicht der Kammer zu Unrecht erfolgt, da sie von der
Beschwerdefithrerin fristgerecht in Antwort auf die
Mitteilung nach Regel 79 (1) EPU eingereicht worden
waren und somit Basis des Einspruchsverfahrens bilden
hatten miissen. Die Einspruchsabteilung hatte sich die
Frage, ob sie die Dokumente im Rahmen einer
Ermessensausibung unter dem Aspekt der Prima-facie-
Relevanz zum Verfahren zuldsst (vgl. Entscheidung der
Einspruchsabteilung, Entscheidungsgriinde Nr 2), nicht
stellen dirfen, und es lag insoweit eine fehlerhafte

Ermessensausiibung vor.
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Die Kammer kam also zur Schlussfolgerung, dass die
Dokumente E8 und E9 und der diesbezligliche Vortrag
gemal Artikel 12 (2), (4) VOBK im Verfahren zu

beriicksichtigen sind. Auf ihre Prima-facie-Relevanz

braucht nicht eingegangen zu werden.

Hauptantrag — Neuheit gegeniiber der E1

Die El offenbart eine Wandhalterung zur Befestigung
eines Montagerahmens fir Sanitdrapparate an einer
Gebaudewand. Die Wandhalterung weist ein Verbindungs-
teil auf, das an einem Ende am Montagerahmen und am
anderen Ende an der Gebaudewand befestigt wird. In der
Figur 1 der El1 ist die Verwendung dieser Wandhalterung
gezeigt. Das eine Ende des Verbindungsteils 10 ist in
einen am Montagerahmen 1 befestigten Halter 2
eingesteckt und an diesem mittels eines Riegels 3
losbar fixiert. Das andere Ende des Verbindungsteils 10
weist ein Halteorgan 10b auf, das an einer an der
Gebdudewand 12 befestigten Schiene 8 fixiert ist. Das
Verbindungsteil 10 mit einem stabfdérmigen Schaft 10g
stellt eine "Verbindungsstange" im Sinne des Anspruchs
1 dar (siehe Punkt 2.5 oben). Der Halter 2 kann als
"Befestigungsteil"” im Sinne des Anspruchs 1 angesehen

werden.

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass in der E1l
keine alternative Verwendung der dort beschriebenen
Wandhalterung offenbart ist, bei welcher, anders als in
der Figur 1, das Befestigungsteil 2 an einer Wand
befestigt wird, wahrend das Halteorgan 10b der
Verbindungsstange 10 an einem Montagegestell fixiert
wird. Somit offenbart die E1 nicht die
Verfahrensschritte des Anspruchs 1 (siehe Punkt 2.3

oben), wonach
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- die Verbindungsstange 10 "an einem Ende am
Montagegestell ... befestigt wird" und

- das mittels des Riegels 3 mit dem zweiten Ende der
Verbindungsstange 10 lodsbar verbundene
Befestigungsteil 2 "an einer Gebaudewand

befestigt wird".

Die Beschwerdegegnerin argumentiert zwar, dass diese
Verfahrensschritte mit der Wandhalterung der E1
durchfiihrbar waren. Dies andert jedoch nichts an der
Tatsache, dass diese Verfahrensschritte in der E1 weder

explizit noch implizit offenbart sind.

Aus alledem folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1

neu gegeniiber der El1 ist.

Es kann daher dahingestellt bleiben, ob das in der E1l
beschriebene Montagegestell "zur Aufnahme eines
Splilkastens und einer WC-Schiissel" vorgesehen oder
geeignet ist, wie im Anspruch 1 verlangt wird (siehe
Punkt 2.4 oben).

Hauptantrag - Neuheit gegeniiber der E3

Die E3 offenbart eine Wandhalterung zur Anbringung
eines Sanitargegenstandes an einer Wand. Die
Wandhalterung weist einen an einer Wand anzubringenden
Sockel und einen darin einsetzbaren und festlegbaren
Einsatz auf. Der Einsatz kann ein Anbringungsmittel
aufweisen, mit dem der zu befestigende Sanitar-
gegenstand am Einsatz angebracht wird. In der Figur 1
ist gezeigt, wie die Wandhalterung mit einem
Anbringungsmittel in Form einer Schraube 11 nach ihrer

Montage aussieht (siehe unten).
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Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der
Einspruchsabteilung ist der E3 nicht zu entnehmen, dass
der zu befestigende Sanitargegenstand ein Montage-
gestell im Sinne des Anspruchs 1 ist (siehe Punkt 2.4
oben). Der in der Figur 1 angedeutete Sanitdrgegenstand
10 ist nicht nadher beschrieben. Der Begriff
"Sanitdrgegenstand" ist in der E3 auch sonst nicht
naher spezifiziert. Dieser Begriff ist, wie im
Sanitdrbereich tUblich, breit auszulegen und gerade
nicht auf ein Montagegestell zur Aufnahme eines
Spiilkastens und einer WC-Schiissel beschrankt. Ferner
ist im Lichte der E8 und E9, von denen die Erfindung
der E3 ausgeht (siehe Spalte 1, Zeilen 6 und 11 der
E3), klar ersichtlich, dass im Kontext der E3 der
Begriff "Sanitdrgegenstand" nur kleine und leichte
Sanitdr-Accessoires meint, wie z. B. Zahnputzbecher,
Rasierspiegel, Seifenschalen und Ablagen (siehe ES8,
Spalte 1, Zeilen 3 bis 7 und Zeilen 42 bis 46; siehe
"Ablage" in der E9). Es ist mithin auch fraglich, ob
die Wandhalterung der E3 hinsichtlich ihrer

konstruktiven Ausgestaltung und ihrer Belastbarkeit zur
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Befestigung eines Montagegestells im Sinne des

Anspruchs 1 geeignet ware.

Demnach offenbart die E3 zumindest nicht die
Zweckangabe des Verwendungsanspruches 1 ("zum
Befestigen eines Montagegestells flir Sanitarapparate,
namlich zur Aufnahme eines Spiilkastens und einer WC-
Schiissel"), welches ein technisches Merkmal dieses

Anspruchs darstellt.

Folglich ist der beanspruchte Gegenstand neu gegeniiber
der E3.

Die Beschwerdegegnerin hat keinen weiteren

Neuheitseinwand gegen den Anspruch 1 erhoben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also neu im Sinne
des Artikels 54 EPU.

Hauptantrag - Erfinderische Ta&tigkeit ausgehend von der
E4

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die
Merkmale im Oberbegriff des Anspruchs 1 in der Figur 1
der E4 ihrem Wortlaut nach verwirklicht sind (siehe
Wandhalterung 2 und Montagerahmen 1 zur Aufnahme eines
Unterputzsplilkastens 4 und einer Klosettschiissel, wie
in Spalte 2, Zeilen 37 bis 46 gelehrt wird). Die
Beteiligten sind sich auch einig, dass diese Verwendung
den nachstliegenden Stand der Technik darstellt. Die

Kammer teilt diese Auffassungen.

Die in der Figur 4 der E4 gezeigte Wandhalterung 2
weist eine Verbindungsstange in Form einer Gewinde-
stange 20 auf. Das eine Ende der Stange wird am

Montagerahmen 1 befestigt und das andere Ende ist in
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die Lagerhiilse 13 eines Wandwinkels 10 eingeschraubt
(siehe unten). Diese Schraubverbindung stellt eindeutig
keine losbare Verbindung mit einem aufgesteckten Riegel
dar (siehe Punkt 2.6 oben). Der Gegenstand des
Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Figur 4 nur
durch das Merkmal im Kennzeichen des Anspruchs, namlich
dass die Verbindungsstange und das Befestigungsteil mit
einem aufgesteckten Riegel 1ldsbar miteinander verbunden

sind.

Fig. 4
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Die technische Wirkung dieses Unterscheidungsmerkmals
liegt offensichtlich darin, dass sich die
Verbindungsstange leichter und schneller mit dem
Befestigungsteil verbinden ladsst als in der E4 (siehe

auch die Absatze [0005] und [0017] der Patentschrift).
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Ausgehend von der E4 besteht die mit dem
Unterscheidungsmerkmal objektiv geldste Aufgabe also
darin, die dort offenbarte Wandhalterung so
weiterzuentwickeln, dass die Montage des Montage-
gestells noch einfacher und schneller durchfihrbar ist,
wobei die Wandhalterung trotzdem robust und zuverldssig
bleiben soll (siehe Absatz [0004] der Patentschrift).

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass die zu
losende Aufgabe einfach darin bestehe, nach einer
alternativen l&sbaren Verbindung zu der in der E4
offenbarten Schraubverbindung zwischen Lagerhiilse 13
und Verbindungsstange 20 zu suchen, welche die gleiche
Wirkung hat. Diese Formulierung der Aufgabe ist bei der
Anwendung des Aufgabe-Ld&sungs-Ansatzes aber inkorrekt,
denn sie lasst auber Acht, dass eine Verbindung mittels
eines querverschiebbaren Riegels einfacher und
schneller erfolgt als mit der konventionellen

Schraubverbindung gemdB der E4.

Die Einspruchsabteilung hat die zu ldsende Aufgabe
dahingehend formuliert, eine schnellere und einfachere
Tiefeneinstellung der Wandhalterung der E4 zu
ermdglichen. Auch diese Formulierung der Aufgabe ist
unzuldssig, denn sie nimmt die beanspruchte Ldsung
teilweise vorweg. Im Ubrigen ladsst der Anspruch 1
offen, ob bei der beanspruchten L&sung der Abstand des
Montagegestells zur Gebaudewand eingestellt werden

kann, so wie es in der E4 moglich ist.

Ein mit der unter Punkt 10.4 genannten Aufgabe
befasster Fachmann gelangte, unter Berilicksichtigung des
entgegengehaltenen Standes der Technik und seiner
allgemeinen Fachkenntnisse, nicht in naheliegender

Weise zur beanspruchten Ldsung.
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In der E4 selbst ist die Losung weder offenbart noch
wird dazu angeregt. Vielmehr erfahrt der Fachmann in
der E4, dass die dort offenbarte Wandhalterung bereits
eine sehr schnelle und sehr einfache Montage ermdglicht
(Spalte 3, Zeilen 35 und 36 und Zeilen 42 bis 45).

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass der Fachmann
ein Installateur sei, der sich um alle Montagearbeiten
im Sanitdrbereich kimmere, und dass er deshalb die
weiteren entgegengehaltenen E5 und E6 berlicksichtigte.
Die Kammer teilt jedoch die Auffassung der Beschwerde-
fiilhrerin, dass fiir diesen Fachmann keine Veranlassung
bestiinde, die Lehren der E5 und E6 heranzuziehen, und
dass, selbst wenn er dies tate, er nicht zur

beanspruchten Ldsung gelangte.

Die E5 schildert, dass das Aufschrauben einer
konventionellen Mutter auf eine Gewindestange mit
mehreren Metern oder noch mehr Lange eine langweilige
und zeitraubende Arbeit ist, und dass die Befestigung
einer Mutter auf einer Gewindestange, deren Enden
bereits installiert oder fixiert sind, grdBere
Demontagen erfordern kann (Seite 1, Absatz 2). Um diese
Nachteile zu beheben, schlagt die E5 eine zweiteilige
Mutter vor, die seitlich an der gewlinschten Stelle auf
einer Gewindestange aufgesetzt und danach mit nur
wenigen Umdrehungen gegen einen Gegenstand angezogen
werden kann, z. B. mit Hilfe von justierbaren oder
festen Schraubenschliisseln, Zangen oder von Hand (Seite
1, Absatz 1; Seite 1, Absatz 2, letzter Satz; Seite 2,
Zeilen 2 und 3; Seite 7, Zeilen 6 bis 13 und Figur 9).

Die E5 betrifft also weder die Befestigung eines
Montagegestells, geschweige denn eines Montagegestells

zur Aufnahme eines Splilkastens und einer WC-Schiissel,
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noch die oben genannte Aufgabe. Ein mit dieser Aufgabe

befasster Fachmann zdge deshalb die E5 nicht heran.

Es ist auch nicht ersichtlich, warum der Fachmann
ausgerechnet den hiilsenfdrmigen Ansatz mit dem
Innengewinde 15 an der Lagerhiilse 13 gemal der E4
(siehe Figur 4 oben) durch die zweiteilige Mutter der
E5 ersetzte, wie die Einspruchsabteilung und die
Beschwerdegegnerin argumentiert haben. Auch setzte eine
solche Kombination der E4 und E5 voraus, dass die
zweiteilige Mutter der E5 per se die in der E4
genannten hohen Zugkrafte aufnehmen kdnnte (Spalte 1,
Zeilen 22 bis 24) und mit der Lagerhiilse 13 fest
verbindbar ware, z. B. durch VerschweiRen. Diese
erforderlichen Eigenschaften sind der E5 aber nicht zu
entnehmen. Vielmehr scheint das U-formige Gehduse der
dort offenbarten Mutter, welches aus einem umgebogenen
Metallblech besteht (Seite 4, Zeile 28 bis Seite 5,
Zeile 24), zur Aufnahme hoher Zugkrafte und zum

AnschweiBen ungeeignet zu sein.

Im Ubrigen offenbart die E4 als einzige Mutter eine
Kontermutter, die auf die Gewindeschraube 20
aufgeschraubt wird, um die durch Drehen der Gewinde-
schraube eingestellte Tiefe zu sichern (Spalte 3,
Zeilen 50 bis 52). Sollte der Fachmann die E5
beriicksichtigen, ersetzte er wohl am ehesten diese
Kontermutter durch die zweiteilige Mutter der E5. Damit

erhielte er aber nicht den beanspruchten Gegenstand.

Die E6 betrifft eine Rohrschelle zur Aufnahme eines
Rohres, mit einem Stift und einem ringfdrmigen
Stiitzelement. Das in der Figur 1 gezeigte Stiitzelement
umfasst einen Klotz 2, an welchem ein flexibler
Streifen 3 befestigt ist. Der Klotz 2 weist ein Loch 27

zum Aufnehmen des ersten Endes 12 eines Stiftes 11 auf,
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dessen zweites Ende in einen Dibel in der Wand oder
Decke geschraubt wird. Um den Abstand des Rohres zur
Wand bzw. Decke einstellen zu kdnnen, ohne dabei das
Rohr von der Rohrschelle entfernen zu missen, schlagt
die E6 im Wesentlichen vor, dass die Befestigung des
Stiftes 11 an dem Klotz 2 mittels einer quer zum Loch

einschiebbaren Clipmutter 14 erfolgt.

So wie die E5, befasst sich die E6 also weder mit der
Befestigung eines Montagegestells fiir Sanitarapparate
noch mit der gestellten Aufgabe. Der Fachmann zdge die

E6 also nicht heran.

In der E6 stellt allenfalls der Stift 11 eine
Verbindungsstange im Sinne des Anspruchs 1 dar (siehe
Punkt 2.5 oben). Dieser Stift 11 dient aber nur der
Befestigung des Klotzes 2 an der Wand. Sollte der
Fachmann die Lehre der E6 beriicksichtigen, tberndahme er
die Rohrschelle der E6 als Ganzes, um das Hohlprofil-
rohr 3 des Montagegestells 1 gemal der E4 mit der Wand
zur befestigen. Auf diese Weise ersetzte er die
Rastverbindung zwischen dem Einsatz 22 und der
Verbindungsstange 20 gemal der E4 durch die in der EG6
offenbarte losbare Verbindung mit einer Clipmutter.
Damit erhielte er wiederum nicht die im Kennzeichen des
Anspruchs 1 verlangte losbare Verbindung mittels eines
aufgesteckten Riegels zwischen der am Montagegestell
befestigten Verbindungsstange und dem an der Wand

befestigten Befestigungsteil.

Folglich kommt die Kammer zu dem Schluss, dass
ausgehend von der E4 der Gegenstand des Anspruchs 1 auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruht.
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Die Beschwerdegegnerin hat keinen weiteren Einwand der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit gegen den Anspruch

1 erhoben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht also auf einer

erfinderischen T&tigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU.

Die Anspriiche 2 bis 9 genligen aus den vorgenannten
Grinden ebenfalls den Erfordernissen der Artikel 54 und
56 EPU.

Die Kammer hat sich vergewissert, dass die Anderungen
in der Beschreibung lediglich diese an die geadnderten
Anspriiche anpassen. Die Beschwerdegegnerin hatte keine

Einwande zur Anpassung der Beschreibung.

Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass die
Unterlagen gemdB dem Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin

den Erfordernissen des EPU geniigen.

Auf die Hilfsantrage 1 und 2 der Beschwerdefiihrerin

braucht daher nicht eingegangen werden.

Antrag auf Vorlage an die Grobke Beschwerdekammer

Die Beschwerdegegnerin hat ihren Vorlageantrag erstmals
am Ende der mindlichen Verhandlung, und damit im
spatméglichsten Stadium des Verfahrens, gestellt. Sie
hat geltend gemacht, dass es sich bei den gestellten
Fragen um Rechtsfragen von grundsatzlicher Bedeutung
handele und eine Vorlage geboten sei. Diese Ansicht
teilt die Kammer allerdings nicht. Es steht im Ermessen
der Kammer diesen sehr spat eingereichten Antrag
zuzulassen (Artikel 114 (2) EPU und Artikel 13 (1) und
13 (3) VOBK). Nach Artikel 112 (1) EPU steht die von

der Beschwerdegegnerin beantragte Vorlage an die GroBe
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Beschwerdekammer ebenfalls im Ermessen der Kammer (vgl.
RsprBk 2013, IV.E.9.1).

17.2 Vorliegend scheidet eine Vorlage entsprechend dem
Antrag der Beschwerdegegnerin schon deshalb aus, weil
die vorzulegenden Fragen jeweils flr die Entscheidung
des Falls entscheidungsunerheblich sind. So konnte die
Kammer selbst den Fall ohne Zweifel und durch Anwendung
etablierter Rechtsprechungsgrundsatze entscheiden,
insbesondere auf Grundlage der zitierten Entscheidung G
2/88.

17.3 Zunachst stellt die Kammer fest, dass die Vorlagefragen
Themen betreffen, die sich nicht erst wadhrend der
mindlichen Verhandlung gestellt haben. Eine Vorlage der
Fragen hatte folglich schon in einem friheren
Verfahrensstadium beantragt oder angeregt werden

kdonnen.

17.3.1 Frage (1) betrifft den Umfang der Prifung insbesondere
hinsichtlich Klarheit in Bezug auf gednderte Anspriiche,
die mit der Beschwerdebegriindung eingereicht worden
sind, sowie eine diesbeziigliche eventuelle
Mitwirkungspflicht der Beschwerdekammern.

Im Bescheid zur Ladung vom 11. September 2014 finden
sich keine Ausfihrungen der Kammer zur Frage der
Klarheit der Anspriiche des Hauptantrags. Die
Beschwerdegegnerin héatte also damit rechnen miissen,
dass eine Erdrterung dieses Punktes mdoglicherweise
nicht von der Kammer angestoben wird, und hédtte in
ihren Antrag auf Vorlage einer diesbeziiglichen Frage
bereits in ihrem Schriftsatz stellen kénnen, den sie in

Reaktion auf die Ladung eingereicht hat.

17.3.2 Ahnliches gilt fiir die in Frage (2) angesprochene

Thematik, zumal der in der Verhandlung erdrterte
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Verwendungsanspruch bereits als Hauptantrag mit der

Beschwerdebegriindung eingereicht worden war.

Dass flir die Stellung eines Antrags auf Vorlage ein
friherer Zeitpunkt angebracht gewesen wére, zeigt auch
die Tatsache, dass die Beschwerdefiihrerin in der
mindlichen Verhandlung als Reaktion auf den
Vorlageantrag geltend gemacht hat, dass sie eingehend
nur schriftlich dazu Stellung nehmen konnte. Ware die
Kammer geneigt gewesen, Fragen vorzulegen, hatte sie,
um das rechtliche Gehor der Beschwerdefiihrerin zu
wahren, ihr diese Gelegenheit einrdumen miissen, bevor
sie iUber eine Vorlage hétte entscheiden kdnnen. Dass
auch die Beschwerdefiihrerin durchaus ein legitimes
Interesse hatte, zum Antrag Stellung zu nehmen, wird im
Hinblick auf die mit einer Vorlage zwangslaufig

verbundenen weiteren Fortdauer des Verfahrens deutlich.

Ungeachtet der Frage der verspateten Beantragung der
Vorlage, stellte sich dariber hinaus in Bezug auf
Frage (1) das Problem, dass diese flir eine Vorlage als
nicht geeignet angesehen werden konnte. Wie von der
Beschwerdefiihrerin geltend gemacht, ist Frage (1) sehr
breit gefasst und allein deshalb unzuldssig. So kann
der darin benutzte breite Rechtsbegriff "Zulassigkeit"
sowohl die Zulassigkeit der Anspruchssatze zum
Verfahren als auch ihre Zulédssigkeit nach Artikel 123,
Artikel 84 und/oder Regel 80 EPU meinen. Auch ist das
genannte Kriterium der "Prima-facie-Relevanz" im
Zusammenhang mit der Prifung spat eingereichter
Anspruchssatze uniiblich: in der Regel werden diese
unter anderem auf ihre Prima-facie-Gewdhrbarkeit
geprift (RsprBk 2013, IV.E.4.4).

Ungeachtet obiger Gesichtspunkte sowie ungeachtet der

Frage, ob mdéglicherweise Rechtsfragen von
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grundsdtzlicher Bedeutung im Raum stehen, halt die
Kammer jedenfalls eine Vorlage an die GroBe
Beschwerdekammer fir nicht erforderlich, so dass eine
der maBgeblichen Voraussetzungen von Artikel 112 (1)

(a) EPU nicht gegeben ist. Die Kammer ist selbst in der
Lage, Frage (1), soweit fir den vorliegenden Fall
entscheidungserheblich, ohne Zweifel zu beantworten.
Frage (2) ist nach Ansicht der Kammer fiir den

vorliegenden Fall v6llig unerheblich.

Frage (1), wie von der Beschwerdegegnerin verstanden,
betrifft die Uberpriifungspflicht geidnderter Anspriiche
seitens der Kammer insbesondere auf Klarheit gemal
Artikel 84 EPU hin. Diesbeziiglich ist die Kammer der
Auffassung, dass sich die gestellte Frage generell auf
der Grundlage des EPU (Artikel 114 und 84 EPU) und der
VOBK (Artikel 12 und 13) sowie den von der Groben
Beschwerdekammer entwickelten Grundsatze (insbesondere
G 9/91, Grinde Nr. 18) eindeutig beantworten lieRe. Im
vorliegenden Fall sah sich die Kammer nicht nach
Artikel 114 (1) EPU von Amts wegen verpflichtet, die
Verwendungsanspriche gemal Hauptantrag genauestens auf
mbégliche VerstdBe gegen Artikel 84 EPU zu priifen oder
auf eine solche Prifung hinzuwirken, weil der

Anspruch 1 prima facie klar war und im bisherigen
Einspruchs- und Beschwerdeverfahren die Klarheit der
ahnlich formulierten Verwendungsanspriiche nie moniert

worden war (siehe auch Ausfiihrungen in Abschnitt 4).

Frage (2) stellt eine hypothetische Frage dar, die sich
im vorliegenden Beschwerdefall nicht stellt. So
unterscheidet sich die beanspruchte Verwendung von der
Lehre der El1 nicht alleine durch ein funktionales
Merkmal bzw. eine Zweckangabe, wie die Beschwerde-
gegnerin meint, sondern durch technische Verfahrens-

schritte (siehe Punkte 2.2 und 6.3 oben). Im Ubrigen
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lieRe sich auch diese hypothetische Frage durch
Anwendung etablierter Rechtsprechungsgrundsatze,
insbesondere auf Basis der G 2/88, direkt und eindeutig

beantworten.

Nach alledem war der Vorlageantrag der
Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen, und er bildete auch

keine Grundlage fiir eine Vorlage von Amts wegen.

Riilge gemidBR Regel 106 EPU

Die in der Rige erhobenen Einwdnde der Beschwerde-

gegnerin weist die Kammer zurick:

Der erste Einwand, wonach ein schwerwiegender
Verfahrensmangel vorliege, weil die Kammer den
Klarheitseinwand der Beschwerdegegnerin gegen den

Hauptantrag nicht zugelassen habe, ist unbegrindet.

Die Beschwerdegegnerin hat ihren Klarheitseinwand
erstmals in der mindlichen Verhandlung, d. h. in einem
sehr spaten Verfahrensstadium, erhoben. Nach Artikel
114 (2) EPU und Artikel 13 (1) und 13 (3) VOBK stand es
im Ermessen der Kammer, diesen neuen Einwand zuzulassen
und zu berilicksichtigen. Die Kammer hat diesen spéat
erhobenen Klarheitseinwand unter Wahrung des
rechtlichen Gehors unter anderem wegen seiner
mangelnden Prima-facie-Relevanz, dem fortgeschrittenen
Verfahrensstand und aus den Grinden der Fairness nicht
zugelassen und dabei ihr Ermessen in einer Weise
ausgeiibt, die keinen Ermessensfehler und auch keinen
Verfahrensmangel im Sinne der Regel 106 EPU erkennen
lasst (siehe Punkt 4 oben). Die Beschwerdegegnerin
erhielt wdhrend der miindlichen Verhandlung Gelegenheit

und Zeit, um ihren Klarheitseinwand vorzutragen und zu
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vertiefen, und die Kammer hat dieses Vorbringen

beriicksichtigt.

Auch der zweite Einwand, dass die Prifung des
Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag auf Patentfahigkeit durch
die Kammer rechtsfehlerhaft sei und einen
schwerwiegenden Verfahrensmangel darstelle, ist
unbegriindet. Erstens hat die Kammer die
Patentfahigkeit, also vorliegend die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit der beanspruchten Erfindung
sowie auch die weiteren rechtzeitig geltend gemachten
Patentierungserfordernisse (Artikel 123 EPU) unter
Anwendung etablierter Rechtsprechungsgrundsatze
beurteilt (siehe Punkte 3 und 6 bis 11 oben). Zweitens,
selbst wenn diese Beurteilung fehlerhaft gewesen ware,
kénnte damit kein Verfahrensmangel im Sinne der Regel
106 EPU begriindet werden, sondern allenfalls eine -

mégliche - fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung

zuriickverwiesen, mit der Anordnung das Patent auf der

Basis folgender Unterlagen aufrecht zu erhalten:

- Anspriiche 1 bis 9 des Hauptantrags, eingereicht
mit der Beschwerdebegriindung vom 29. August 2012,

- Seiten 1 und 2 der Beschreibung, eingereicht

wadhrend der miindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer, sowie

- Figuren 1 bis 8 wie erteilt.

3. Der Antrag auf Vorlage an die GroBRe Beschwerdekammer

wird zurickgewiesen.

4. Die in der Rige erhobenen Einwande werden
zuriickgewiesen.
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