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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefithrerin I) und die
Einsprechende (Beschwerdefithrerin II) haben form- und
fristgerecht gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 1 800 813
in geandertem Umfang aufrechterhalten wurde, Beschwerde

eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent im gesamten Umfang im
Hinblick auf die Einspruchsgrinde nach Artikel 100 a)
(mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit), 100 b) (mangelnde Ausfihrbarkeit) und

100 c) EPU (unzuldssige Anderungen) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung befand, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemaBl dem wéhrend der mindlichen
Verhandlung eingereichten Hilfsantrag IV den

Erfordernissen des EPU geniigte.

Am 25. Januar 2019 fand die miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Patentinhaberin beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten
Fassung (Hauptantrag), oder, hilfsweise,

bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die
Aufrechterhaltung des Patents in gednderter Fassung
auf der Basis eines der Anspruchsatze, eingereicht
als Hilfsantrage A, III-0, IV-0, IV und IV-1 mit
Schriftsatz vom 19. August 2014,

als Hilfsantrage I, II, III und III-1 mit
Schriftsatz vom 23. Dezember 2014,
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als Hilfsantrage III-2, III-3, IV-2, IV-3. und V
bis X mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2018 sowie
als Hilfsantrag XI wahrend der miindlichen

Verhandlung.

Die Einsprechende beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
den Widerruf des europaischen Patents Nr. 1 800
813.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Verlaufs der
mindlichen Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug

genommen.

Die Entscheidung wurde am Schluss der miindlichen

Verhandlung verkundet.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Patents in der erteilten

Fassung (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen (1) aus Holz,
Holzwerkstoffen, Kunststoff o. dgl., bei dem eine
solide Beschichtung (3), insbesondere aus einem
Echtholzfurnier, auf eine Fladche des Bauteils (1)
aufgebracht wird,

wobei Bauteil (1) und solide Beschichtung (3) relativ
zueinander bewegt und mittels Klebstoff im Bereich
einer Andruckzone (30) miteinander verbunden werden,
wobeil der Klebstoff im Bereich einer Wirkzone (32)
durch Bestrahlung mit mindestens einem Laserstrahl (2)
aktiviert oder reaktiviert, und anschlieRBend durch ein
Andruckelement (4) die solide Beschichtung (3) mit dem
Bauteil (1) verbunden wird,

dadurch gekennzeichnet, daB

optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine
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Zufuhrvorrichtung fir die solide Beschichtung (3) auf
einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y)
Richtung beweglichen und um einen Winkel schwenkbaren

Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind".

Da die Basis flir die vorliegende Entscheidung
betreffend die Hilfsantradge die im kennzeichnen Teil
des jeweiligen Anspruchs 1 vorgenommenen Anderungen
gegeniiber der Anspruchsfassung des Patents in der
erteilten Fassung bilden, wird nachfolgend fiir jeden
Hilfsantrag nur der kennzeichnende Teil der jeweiligen
Anspruchsfassung mit den durch Fettschrift
hervorgehoben Anderungen angegeben. Etwaige zusitzliche
Anderungen im Oberbegriff sind fiir die Entscheidung

unerheblich und werden daher nicht wiedergegeben.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags A sind mit den kennzeichnenden Merkmalen

des Anspruchs 1 des Hauptantrags identisch.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags I lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und
einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)

angeordnet sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags II lauten wie folgt:

"eine Laserquelle (34) und/oder die notwendigen
optischen Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und

eine Zufuhrvorrichtung flir die solide Beschichtung
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(3)auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y)
Richtung beweglichen und um einen Winkel schwenkbaren

Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags III lauten wie folgt:

"optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und
eine Zufuhrvorrichtung fir die solide Beschichtung (3)
auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y)
Richtung beweglichen und um einea zur ersten und
zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel
schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet

sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags III-0 sind identisch mit den
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags III.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags III-1 lauten wie folgt:

"optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und
eine Zufuhrvorrichtung fir die solide Beschichtung
(3)auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y)
Richtung beweglichen und um einea zur ersten und
zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel
schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet
sind, wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse

des Andruckelements (4) zusammenfallt".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags III-2 lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
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(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und
einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einea zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)

angeordnet sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags III-3 lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3)auf einem in einer ersten (X) und einer
zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einema zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)
angeordnet sind, wobei die senkrechte Achse mit einer

Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfallt".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags IV und des Hilfsantrags IV-0 sind mit den
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags III identisch.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags IV-1 lauten wie folgt:

"optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und
eine Zufuhrvorrichtung flir die solide Beschichtung
(3)auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y)
Richtung beweglichen und um einemr zur ersten und
zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel
schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet
sind, wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse

des Andruckelements (4) zusammenfallt".
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Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags IV-2 lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3)auf einem in einer ersten (X) und einer
zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einem zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)

angeordnet sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags IV-3 lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3)auf einem in einer ersten (X) und einer
zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einem zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)
angeordnet sind, wobei die senkrechte Achse mit einer

Drehachse des Andruckelements (4) zusammenf&allt".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags V lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und
einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)
angeordnet sind, wobei das Bauteil in einer durch die
erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest

oder beweglich angeordnet ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des
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Hilfsantrags VI lauten wie folgt:

"eine Laserquelle (34) und/oder die notwendigen
optischen Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und
eine Zufuhrvorrichtung flir die solide Beschichtung
(3)auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y)
Richtung beweglichen und um einen Winkel schwenkbaren
Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, wobei das
Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung
definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet
ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags VII lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und
einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einea zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)
angeordnet sind, wobei das Bauteil in einer durch die
erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest

oder beweglich angeordnet ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags VIII lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3)auf einem in einer ersten (X) und einer
zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einema zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)
angeordnet sind, wobei die senkrechte Achse mit einer

Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfallt, wobei
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das Bauteil in einer durch die erste und zweite
Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich

angeordnet ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags IX lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3)auf einem in einer ersten (X) und einer
zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einem zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)
angeordnet sind, wobei das Bauteil in einer durch die
erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest

oder beweglich angeordnet ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags X lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3)auf einem in einer ersten (X) und einer
zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einem zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)
angeordnet sind, wobei die senkrechte Achse mit einer
Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfallt, wobei
das Bauteil in einer durch die erste und zweite
Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich

angeordnet ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags XI lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement
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(4) und eine Zufuhrvorrichtung fir die solide
Beschichtung (3)auf einem in einer ersten (X) und einer
zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einema zur
ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen
Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18)
angeordnet sind, wobei die senkrechte Achse mit einer
Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfallt, wobei
das Bauteil in einer durch die erste und zweite
Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich
angeordnet ist und die durch die erste und zweite
Richtung definierte Ebene senkrecht zur zu
beschichtenden Schmalflache des Bauteils ausgerichtet

ist".

In der vorliegenden Entscheidung wird auf

E2: EP 1 800 813 AZ,

d.h. auf die verdffentlichte Patentanmeldung des

Streitpatents, Bezug genommen.

Das nachfolgend zusammengefasste Vorbringen der
Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren, soweit es fir
die vorliegende Entscheidung relevant ist, wird im

Detail in den Grinden diskutiert.

Anderungen, Artikel 100 c¢) und 123 (2) EPU

Hauptantrag

Der Winkel B werde in der Beschreibung der E2 als
generischer Winkel angegeben, der lediglich als "Winkel
B" (siehe Absatz 29 der E2) oder als "Schwenkwinkel des
Beschichtungsaggregats" (siehe Absatz 47 der E2)
bezeichnet werde. Eine weitere Konkretisierung des
Winkels B finde sich in E2 nicht.
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Bei den Figuren 2 und 3 der E2 handele es sich um
schematische Zeichnungen und der Winkel B sei in diesen
Figuren schematisch dargestellt. Dadurch sei auch kein
bestimmter Winkel B den Figuren 2 und 3 zu entnehmen.
Die gestrichelten Linien in den Figuren 2 und 3
skizzierten nicht die Schwenkbewegung des
Beschichtungsaggregates, sondern das
Beschichtungsaggregat selbst. Durch den darin
gezeichneten gekrimmten Doppelpfeil werde nur die
Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregates um einen

Winkel B veranschaulicht.

Im Absatz 29 der E2 finde sich keine Angabe beziiglich
einer Orientierung der Schwenkachse. Vielmehr sei darin
nur ein um den Winkel [ schwenkbares
Beschichtungsaggregat 18 angegeben. Durch eine solche
Schwenkbarkeit konnten Beschichtungsvorgange nicht nur
an geradlinigen, sondern auch an gekrimmten Bauteilen
vorgenommen werden. Dies sei in den Figuren 2 und 3

veranschaulicht.

Da Anspruch 1 ein "Verfahren zum Beschichten von
Bauteilen" betreffe und gleichzeitig konkretisiere,
dass "durch ein [auf dem Beschichtungsaggregat
angeordnetes] Andruckelement (4) die solide
Beschichtung (3) mit dem Bauteil (1) verbunden wird",
enthalte Anspruch 1 bereits eine Relation zwischen dem
Beschichtungsaggregat und dem Bauteil, da die solide
Beschichtung anspruchsgemé&l mit dem Bauteil wverbunden

werden solle.

Der Begriff "Schwenkachse" finde sich in der
Beschreibung nicht. Wenn somit im Anspruch 1 auf eine
wortliche Offenbarung aus dem Absatz 29 zurickgegriffen

werde, um die Bewegbarkeit und Schwenkbarkeit des
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Beschichtungsaggregats zu beanspruchen, kdnne dies
nicht implizieren, dass zusatzlich weitere Definitionen
zUu einem nur generisch offenbarten Winkel in den

Anspruch 1 aufgenommen werden mussen.

Deshalb stehe der Einspruchsgrund gemaB Artikel 100 c)
EPU der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten

Fassung nicht entgegen.

Hilfsantrdge A, I, II, V und VI

Das Gleiche, wie fir den Anspruch 1 des Hauptantrags,
gelte auch fir den jeweiligen Anspruch 1 der
Hilfsantrdge A, I, II, V und VI. Diese Hilfsantrage
erfillten daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
EPU.

Hilfsantrag IIT

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags III das Merkmal, wonach
das Beschichtungsaggregat um eine zur ersten und
zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel
schwenkbar sei, aufweise, welches Merkmal den Figuren 2
und 3 entnehmbar sei, erfiille er die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU.

Hilfsantrdge I111I-0, III-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und
X

Das Gleiche, wie fir den Anspruch 1 des Hilfsantrags
ITI, gelte auch flir den jeweiligen Anspruch 1 der
Hilfsantrage I1I11I-0, III-2, 1V, IV-0, IV-2, VII, IX und
X. Diese Hilfsantrage, insbesondere durch die in den
jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsantrage III-2, IV-2,
VII, IX und X zusatzlich aufgenommenen Merkmale

"notwendige" und/oder "das Bauteil in einer durch die
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erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest
oder beweglich angeordnet ist" und die im Oberbegriff
des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsantradge IV, IV-0,
IV-2, IX und X vorgenommenen Einschrankungen, wonach es
sich bei dem beanspruchten Verfahren um
Schmalflachenbeschichtung von Bauteilen aus Holz oder
Holzwerkstoffen (ohne Kunststoff o. dgl.) handelt,
erfillten ebenfalls die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPU.

Hilfsantrag III-1

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags III-1 die Merkmale,
wonach das Beschichtungsaggregat um ein zur ersten und
zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel
schwenkbar angeordnet sei und die senkrechte Achse mit
einer Drehachse des Andruckelements zusammenfalle,
welche Merkmale den Figuren 2 und 3 entnehmbar seien,
aufweise, erfiillte er die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPU.

Hilfsantrdge III-3, IV-1, IV-3 und VIII

Das Gleiche, wie fir den Anspruch 1 des Hilfsantrags
IITI-1, gelte auch fir den jeweiligen Anspruch 1 der
Hilfsantrdge III-3, IV-1l, IV-3 und VIII. Diese
Hilfsantrage erfillten daher ebenfalls die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Zulassung ins Verfahren des Hilfsantrags XI

Die gegeniber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags X
zusadtzlich aufgenommenen Merkmale des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags XI seien als Reaktion auf die wé&hrend der
mundlichen Verhandlung durchgefihrte Diskussion

betreffend die Ausrichtung der Schwenkachse des
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Beschichtungsaggregates zu betrachten. Da diese
Anderungen, obwohl spit eingereicht, relevant seien,
bzw. einen Versuch der Patentinhaberin darstellten, den
seitens der Einsprechenden erhobenen Einwand betreffend
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU zu
iberwinden, solle der Hilfsantrag XI ins Verfahren

zugelassen werden.

Das nachfolgend zusammengefasste Vorbringen der
Einsprechenden im Beschwerdeverfahren, soweit es flr
die vorliegende Entscheidung relevant ist, wird im

Detail in den Grinden diskutiert.

Anderungen, Artikel 100 c¢) und 123 (2) EPU

Hauptantrag

Die Lage der Schwenkachse des Beschichtungsaggregates
sei im Anspruch 1 nicht definiert. Dabei sei der im
Anspruch 1 eingefiihrte Winkel B nicht irgendein Winkel,
sondern ein spezieller Winkel, namlich der in den
Figuren 2 und 3 abgebildete. Dieser Winkel B sei jedoch
im Anspruch 1 nicht ausschlieRlich wie in den Figuren 2
und 3 definiert. Nach dem Anspruch 1 kdnnen die erste
und die zweite Richtung auch parallel zu einer zu
beschichtenden (Schmal-) Flache verlaufen, so dass dann
die Schwenkachse senkrecht auf der zu beschichtenden
(Schmal-) Flache stehe, wie dies beispielsweise zur
Beschichtung der zu beschichtenden (Breit-) Flache der
Fall sein miisse. Dies sei jedoch in den urspringlichen

Anmeldeunterlagen des Streitpatents nicht offenbart.

Anspruch 1 des Hauptantrags sei dadurch unzulassig
erweitert und der Einspruchsgrund gemal Artikel 100 c)
EPU stehe der Aufrechterhaltung des Patents in der

erteilten Fassung entgegen.
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Hilfsantrdge A, I, II, V und VI

Der o.g. Einwand betreffend den Anspruch 1 des
Hauptantrags gelte auch flir den jeweiligen Anspruch 1
der Hilfsantrage A, I, II, V und VI. Diese Hilfsantrage
erfiillten daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
EPU nicht.

Hilfsantrag III

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags III keine Angaben
betreffend die relative Ausrichtung der Schwenkachse
des Beschichtungsaggregates gegeniiber der Drehachse des
Andruckelementes enthalte, erfiille er die Erfordernisse

des Artikels 123 (2) EPU nicht.

Hilfsantrdge I111-0, I1II-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und
X

Der o.g. Einwand betreffend den Anspruch 1 des
Hilfsantrags III gelte auch fir den jeweiligen Anspruch
1 der Hilfsantrage I11I-0, III-2, IV, IV-0, IVv-2, VII,
IX und X. Diese Hilfsantrédge erfiillten daher ebenfalls
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU nicht.

Hilfsantrag III-1

Da der E2 nicht zu entnehmen sei, dass die Schwenkachse
des Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des
Andruckelementes zusammenfalle, und der Anspruch 1 des
Hilfsantrags III-1 dieses Merkmal enthalte, erfiille der
Anspruch 1 des Hilfsantrags III-1 die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPU nicht.
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Hilfsantrdge III-3, IV-1, IV-3 und VIII

Der o.g. Einwand betreffend den Anspruch 1 des
Hilfsantrags III-1 gelte auch fir den jeweiligen
Anspruch 1 der Hilfsantrage III-3, IV-1, IV-3 und VIIT.
Diese Hilfsantradge erfiilllten daher ebenfalls die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU nicht.

Zulassung ins Verfahren des Hilfsantrags XI

Da die gegeniliber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags X
zusadtzlich aufgenommenen Merkmale des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags XI die den gegen Anspruch 1 des
Hilfsantrags X erhobenen Einwand nach Artikel 123 (2)
EPU nicht behdben und somit Anspruch 1 des Hilfsantrags
XI prima facie nicht gewdahrbar sei, solle Hilfsantrag

XI nicht ins Verfahren zugelassen werden.

Entscheidungsgrinde
Anderungen - Artikel 100 c¢) und 123 (2) EPU
Hauptantrag

1. Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) wurde gegenliber dem urspriinglich
eingereichten Anspruch 1, d.h. dem Anspruch 1 der EZ2,
durch die Aufnahme seiner kennzeichnenden Merkmale

geandert.
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Es ist unstreitig, dass diese neu aufgenommenen
Merkmale in den urspringlich eingereichten Ansprichen

nicht enthalten waren.

Als Offenbarungsquellen beruft sich die Patentinhaberin
auf folgende Teile der urspringlich eingereichten
Anmeldeunterlagen gemal EZ2:

- Absatz 29, wo ein Winkel B fir das schwenkbare
Beschichtungsaggregat 18 angegeben sei,

- Absatz 47, wo B als Schwenkwinkel des
Beschichtungsaggregates bezeichnet sei, und

- Figuren 2 und 3, in denen ein solcher Schwenkwinkel f

abgebildet sei.

Die Kammer betrachtet den Inhalt der Absatze 29 und 47
der E2 in Zusammenhang mit den Abbildungen der Figuren

2 und 3 und kommt zum folgenden Ergebnis.

Es ist zunadchst festzustellen, dass Absatz 47 nur eine
Auflistung der Korrespondenz zwischen den in der
Beschreibung und in den Figuren erwahnten, bzw.
aufgefihrten Referenzzeichen und den entsprechenden

Bauteilen, bzw. graphischen Darstellungen beinhaltet.

Die im Absatz 47 enthaltene Information in Bezug auf
den Winkel B wird nur verstandlich, bzw. enthdlt nur
dann einen Sinn, wenn sie im Zusammenhang mit dem
Absatz 29 und mit den Figuren 2 und 3, in denen dieser
Winkel erwadhnt, bzw. das Referenzzeichen [ abgebildet
ist, gelesen wird. Absatz 47 stellt demgegeniber nur
die Korrespondenz zwischen dem Referenzzeichen B,
welches im Absatz 29 und in den Figuren 2 und 3 zu
finden ist, und dem Begriff "Schwenkwinkel des

Beschichtungsaggregates" her.
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Im Gegensatz zu der Auffassung der Patentinhaberin ist
daher im Absatz 47 kein generischer, d.h. ohne

jeglichen Bezug auf andere Teile der Beschreibung oder
der Figuren betreffend die Struktur der in den Figuren

2 und 3 abgebildeten Anordnungen, Winkel B bestimmt.

Soweit im Absatz 29 der E2 ein Winkel B betreffend die
Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregats beschrieben
ist, geschieht dies ausschlieRlich im Zusammenhang mit
den in den Figuren 2 und 3 dargestellten Anordnungen:
" Figur 2 zeigt eine Anordnung, bei der ein
Beschichtungsaggregat 18 um ein raumfest angeordnetes
Bauteil 1 bewegt wird. Auf dem in x- und y-Richtung
beweglichen und um den Winkel [ schwenkbaren
Beschichtungsaggregat 18 sind ein Laserquelle 34 und/
oder die notwendigen optischen Vorrichtungen, das
Andruckelement 4, gegebenenfalls Nachpresselement (e) 19
und eine in der Figur nicht gezeigte Zufiihreinrichtung
flir die solide Beschichtung 3 angeordnet. In der 1in
Figur 3 gezeigten Variante sind sowohl das Bauteil 1
als auch das Beschichtungsaggregat 18 beweglich

angeordnet...".

Dieser direkter Bezug auf die Anordnungen der Figuren 2
und 3 im Absatz 29 der E2 schlieBt eine "generische"
Offenbarung eines beliebigen, die Schwenkbarkeit des
Beschichtungsaggregats betreffenden Winkels, wie es wvon

der Patentinhaberin argumentiert wurde, aus.

Der Patentinhaberin ist darin zuzustimmen, dass die
Figuren 2 und 3 der E2 schematische Zeichnungen sind
und dass der darin angegebene Winkel B schematisch
dargestellt ist. Dennoch sind in dieser schematischen

Darstellungen die Grundprinzipien der darin
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abgebildeten Anordnungen, bzw. des darin abgebildeten

Verfahrens offenbart.

In Ubereinstimmung mit den Erwidgungen der
Einspruchsabteilung in Absatz 2.5.2.2 der angefochtenen
Entscheidung erachtet die Kammer daher, dass es bei den
Figuren 2 und 3 um das Beschichten der Schmalkanten
eines flachen Werkstiicks 1 geht, wobei sich die
Schmalkanten senkrecht zur Flachenerstreckung des

Werkstiicks erstrecken.

Somit offenbart der Inhalt des Absatzes 29 der E2 unter
Hinzuziehung den darin erwadhnten Figuren 2 und 3 dem
Fachmann eindeutig und unmittelbar, dass der
Schwenkwinkel B eine Schwenkbarkeit des
Beschichtungsaggregats auf der durch die X- und Y-

Richtungen definierten Ebene bestimmt.

Der Fachmann entnimmt den Figuren 2 und 3 weiterhin,
dass die durch ein Kreuz abgebildete Drehachse des
Andruckelementes 14 senkrecht zu dieser durch die X-

und Y-Richtungen definierten Ebene ausgerichtet ist.

Da, wie oben erwahnt, der Schwenkwinkel B eine
Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregates auf der
durch die X- und Y-Richtungen definierten Ebene
bestimmt, ist auch die Schwenkachse des
Beschichtungsaggregates ebenfalls senkrecht zu dieser
durch die X- und Y-Richtungen definierten Ebene
ausgerichtet. Somit verlaufen die Drehachse des
Andruckelements und die Schwenkachse des

Beschichtungsaggregates parallel zu einander.

Allerdings wird weder im Absatz 29 der E2 erwahnt, noch
ist in den Figuren 2 und 3 abgebildet, wo genau die

Schwenkachse des Beschichtungsaggregates verlauft.
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Die Patentinhaberin hat selbst angegeben, dass die
gestrichelte Linie in den Figuren 2 und 3 nicht die
Schwenkbewegung, sondern das Beschichtungsaggregat 18
darstelle. Dabei werde durch einen gekrimmten
Doppelpfeil in diesen Figuren nur veranschaulicht, dass
eine Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregats 18 um
einen Winkel ( vorliege, siehe Schriftsatz wvom

18. Dezember 2018, Seite 2, dritter vollstandiger
Absatz.

Selbst wenn man argumentationshalber annahme, dass der
in den Figuren 2 und 3 abgebildete Kreissektor den
Schwenkbereich des Beschichtungsaggregates darstellte,
laufen die radial nach innen sich erstreckenden, in der
Form von gestrichelten Linien dargestellten, radialen
Begrenzungen dieses Sektors nicht in einem Punkt
zusammen, welcher mit der Drehachse des

Andruckelementes 4 zusammenfallt.

Eine eindeutige Offenbarung, dass die Schwenkachse des
Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des
Andruckelementes 4 zusammenfallt, ist daher weder den
Figuren 2 und 3, noch den Absatzen 29 und 47 zu

entnehmen.

Wie unter Punkt 7 oben festgestellt, ist gemal der
Offenbarung der E2 (siehe Absatze 29, 47 und Figuren 2
und 3) das Beschichtungsaggregat um einen Winkel ( um
eine auf die durch die X- und Y-Richtungen definierte
Ebene senkrecht ausgerichtete Achse schwenkbar, wobei
die Drehachse des Andruckelements und die Schwenkachse
des Beschichtungsaggregates parallel zueinander
verlaufen. Keine dieser beiden Bedingungen, bzw.
Einschrankungen ist in den kennzeichnenden Merkmalen

des Anspruchs 1 enthalten. Die kennzeichnenden Merkmale
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des Anspruchs 1 ohne diese o.g. Einschrankungen, wonach
das Beschichtungsaggregat um einen beliebigen, d.h. um

einen auf die durch die X- und Y-Richtungen definierte

Ebene keinen Bezug habenden Winkel schwenkbar ist, sind
in der E2 nicht offenbart.

Die Patentinhaberin hat u.a. argumentiert, dass, da in
den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 der im
Absatz 29 enthaltene Satz, wonach "[a]Juf dem in x- und
y—-Richtung beweglichen und um den Winkel [ schwenkbaren
Beschichtungsaggregat 18" wortwdrtlich idbernommen
wurde, keine unzuldssige Anderung generiert werden
kéonnte. Weitere einschrankende Definitionen der in

diesem Satz enthaltenen Merkmale seien daher unndtig.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation der
Patentinhaberin nicht anschlielen, da der dem von der
Patentinhaberin zitierten Satz vorangehende Satz lautet
(siehe Punkt 5 oben):

"... Figur 2 zeigt eine Anordnung, bel der ein
Beschichtungsaggregat 18 um ein raumfest angeordnetes

Bauteil 1 bewegt wird."

Daraus folgt, dass es sich sowohl bei dem darin
angegebenen Winkel B als auch bei der darin angegebenen
Beweglichkeit und Schwenkbarkeit des
Beschichtungsaggregates um die in der Figur 2
offenbarten Elemente, und nicht um irgendwelche

beliebige ("generische") Elemente handelt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist
deshalb unzulidssig erweitert, und der Einspruchsgrund
gemaB Artikel 100 (c) EPU steht der Aufrechterhaltung

des Patents in der erteilten Fassung entgegen.
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Hilfsantrdge A, I, II, V und VI

Da die o.g. kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
des Hauptantrags betreffend die Schwenkbarkeit des
Beschichtungsaggregates in den jeweiligen Anspruch 1
der Hilfsantrage A, I, II, V und VI entsprechend
aufgenommen wurden, erfillt deren Gegenstand ebenfalls
nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Die in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsantrage I,
II, V und VI zusatzlich aufgenommenen Merkmale
"notwendige" und/oder "eine Laserquelle (34) und/oder
die notwendigen" und/oder "das Bauteil in einer durch
die erste und zweite Richtung definierten Ebene
raumfest oder beweglich angeordnet ist", haben auf die
oben gemachte Feststellung der Kammer betreffend die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU keinen Einfluss.

Hilfsantrag IIT

Wie unter Punkt 7 oben festgestellt, ist gemdB der
Offenbarung der E2 (siehe Absatze 29, 47 und Figuren 2
und 3) das Beschichtungsaggregat um einen Winkel B um
eine auf die durch die X- und Y-Richtungen definierte
Ebene senkrecht ausgerichtete Achse schwenkbar, wobei
die Drehachse des Andruckelements und die Schwenkachse
des Beschichtungsaggregates parallel zu einander

verlaufen.

Wahrend in den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs
1 des Hilfsantrags III die erste der o.g. Bedingungen,
bzw. Einschrankungen aufgenommen wurde, ist die zweite
dieser Einschrankungen in diesen kennzeichnenden
Merkmalen nicht enthalten. Die kennzeichnenden Merkmale
des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III, welche die

Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregates um einen
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Winkel um eine zur ersten und zweiten Richtung
senkrechte Achse zwar erwahnen, die Parallelitat aber
der Drehachse des Andruckelementes und der Schwenkachse
des Beschichtungsaggregates jedoch unerwdhnt lassen,

sind in der E2 nicht offenbart.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III ist
daher unzuldssig erweitert, und die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPU sind nicht erfiillt.

Hilfsantrdge I111-0, I1II-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und
X

Da die o.g. kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
des Hilfsantrags III in den jeweiligen Anspruch 1 der
Hilfsantrage I1I11I-0, III-2, 1V, IV-0, IV-2, VII, IX und
X entsprechend aufgenommen wurden, erfillt der
Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 dieser
Hilfsantrdge ebenfalls nicht die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPU.

Die in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsantrage
II1-2, IV-2, VII, IX und X zusatzlich aufgenommenen
Merkmale "notwendige" und/oder "das Bauteil in einer
durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene
raumfest oder beweglich angeordnet ist" und die in dem
Oberbegriff des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsantrage
Iv, I1Iv-0, IV-2, IX und X vorgenommenen Einschrankungen,
wonach es sich bei dem beanspruchten Verfahren um
Schmalflachenbeschichtung von Bauteilen aus Holz oder
Holzwerkstoffen (ohne Kunststoff o. dgl.) handelt,
haben auf die oben gemachte Feststellung der Kammer
betreffend die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU

keinen Einfluss.
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Hilfsantrag III-1

Wie unter den Punkten 8 bis 10 oben erwadhnt, ist eine
eindeutige Offenbarung, dass die Schwenkachse des
Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des
Andruckelementes 4 zusammenfadllt, weder den Figuren 2

und 3, noch den Absadtzen 29 und 47 zu entnehmen.

Daher sind die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
des Hilfsantrags III-1, in denen das Merkmal
aufgenommen wurde, wonach die Schwenkachse des
Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des
Andruckelementes zusammenfallt, in der E2 nicht
offenbart.

Somit erflillt der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags III-1 nicht die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU.

Hilfsantrdge III-3, IV-1, IV-3 und VIII

Da die o.g. kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
des Hilfsantrags III-1 mit dem darin in der E2 nicht
offenbarten Merkmal, wonach die Schwenkachse des
Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des
Andruckelementes zusammenfallt, in den jeweiligen
Anspruch 1 der Hilfsantrdge III-3, IV-1, IV-3 und VIII
entsprechend aufgenommen wurden, erfullt der Gegenstand
des jeweiligen Anspruchs 1 dieser Hilfsantrdge auch
nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Die in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsantréage
IITI-3, IV-3 und VIII zusatzlich aufgenommenen Merkmale
"notwendige" und/oder "das Bauteil in einer durch die
erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest

oder beweglich angeordnet ist" und die in dem
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Oberbegriff des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsantrage
IV-1 und IV-3 vorgenommenen Einschrankungen, wonach es
sich bei dem beanspruchten Verfahren um
Schmalflachenbeschichtung von Bauteilen aus Holz oder
Holzwerkstoffen (ohne Kunststoff o. dgl.) handelt,
haben auf die oben gemachte Feststellung der Kammer
betreffend die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU

keinen Einfluss.

Zulassung ins Verfahren des Hilfsantrags XI

Gemalh Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten
nach Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder
Erwiderung zuzulassen und zu bericksichtigen. Bei der
Ausibung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitadt des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie
berlicksichtigt. Sehr spat gestellte Antrage (kurz vor
oder in der mindlichen Verhandlung) konnen dann ins
Verfahren zugelassen, wenn sie jedenfalls prima facie
gewdhrbar erscheinen, siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, IV.E.4.2.2, erster
Absatz.

Da die o.g. kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
des Hilfsantrags III-1 mit dem darin in der E2 nicht
offenbarten Merkmal, wonach die Schwenkachse des
Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des
Andruckelementes zusammenfallt, siehe Punkt 21 oben,
entsprechend in den Anspruch 1 des Hilfsantrags XI
aufgenommen wurden, erfullt der Gegenstand des
Anspruchs 1 der Hilfsantrags XI die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU gleichfalls nicht und ist somit

nicht prima facie gewdhrbar.
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Die weiteren im Anspruch 1 des Hilfsantrags XI
vorgenommenen Anderungen haben auf die oben gemachte
Feststellung der Kammer betreffend die Erfordernisse

des Artikels 123(2) EPU keinen Einfluss.

26. Folglich wird der Hilfsantrag XI gemal Artikel 13 (1)

VOBK nicht ins Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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