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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerden der Beschwerdefiihrerinnen
(Patentinhaberin und Einsprechende) richten sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom
3. Marz 2016, in der festgestellt wurde, dass das
Patent in gednderter Fassung gemal einem Hilfsantrag

die Erfordernisse des EPU erfiullt.

IT. In der Folge wird auf die Bezeichnung
"Beschwerdefiithrerin" verzichtet, so dass die Parteien
nur in ihrer Eigenschaft als Patentinhaberin und

Einsprechende angesprochen werden.

ITT. Mit der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem
entschieden, die nach Ablauf der Einspruchsfrist

eingereichte Entgegenhaltung

D12 : WO-A-97/04221

in das Verfahren zuzulassen, da sie zumindest fiur die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit prima facie
relevant erschien. D12 wurde schlieBlich als
neuheitsschadlich flir den Gegenstand des unabhdngigen
Anspruchs 2 gemaB dem der Entscheidung

zugrundeliegenden Hauptantrag angesehen.

IVv. Die Parteien wurden zur mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer geladen. In der Mitteilung wvom
8. Mai 2020 gemalB Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern (VOBK 2020) wurde den Parteien
die vorlaufige Beurteilung der Sache durch die Kammer
erlautert. Unter anderem bezweifelte die Kammer, dass
D12 alle Merkmale des Anspruchs 2 offenbarte. Mangels

anderer Neuheitseinwdnde erschien dann eine Diskussion
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Uber die erfinderische Tatigkeit erforderlich. Weder
die angefochtene Entscheidung noch die Beschwerden der
Parteien enthielten Argumente hierzu, ausgehend von D12
als nachstliegendem Stand der Technik und auf Grundlage
der vorlaufig als unterscheidend anzusehenden Merkmale.
Die Kammer stellte die Zurilickverweisung der Sache an

die Einspruchsabteilung in Aussicht.

In einer weiteren Mitteilung mit Datum vom

14. Juli 2020 nahm die Kammer Stellung zu den Schreiben
der Parteien in Antwort auf die Mitteilung nach Artikel
15 (1) VOBK. Insbesondere zur Frage, ob erfinderische
Tatigkeit diskutiert werden konnte, fihrte die Kammer
in Punkt 1.3 aus, dass sie zumindest prima facie selbst
zu priifen habe, ob das Erfordernis des Artikels 56 EPU
erfillt sei und der Aufrechterhaltung des Patents nicht
entgegenstiinde und zwar unabhédngig davon, ob eventuell
verspatet vorgetragene Argumente im Verfahren zu
berilicksichtigen waren oder nicht. Die Kammer &aulerte
prima facie Zweifel, dass die moglicherweise als
unterscheidend anzusehenden Merkmale gegeniliber D12

erfinderische Tatigkeit begriinden konnten.

Am 23. November 2020 fand eine miindliche Verhandlung

vor der Kammer statt.

Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in geanderter
Fassung auf der Grundlage des mit der
Beschwerdebegrindung vom 8. Juli 2016 eingereichten
Hauptantrags aufrecht zu erhalten, hilfsweise die
Beschwerde der Einsprechenden zurilickzuweisen
(Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise das Patent in
geanderter Fassung auf der Grundlage des mit der
Beschwerdebegrindung vom 8. Juli 2016 eingereichten

Hilfsantrags 2 aufrecht zu erhalten.
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Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Anspriiche des Hauptantrags entsprechen denen des

der Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrags.

Anspruch 2 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut (die
Merkmalsbezeichnungen in eckigen Klammern wurden wvon

der Kammer hinzugefilgt)

"[M1] Geh&duse fiir ein Bauteil einer Abgasanlage,

[M2] mit einer ersten (12) und einer zweiten Halbschale
(34),

[M3] die wenigstens abschnittsweise mittels eines
Randabschnittes (20; 36) miteinander verbunden sind,
und

[M4] mit wenigstens einer Offnung (18; 38) fir ein Rohr
(22), das mit dem Gehause (10; 30) verbunden werden
soll,

[M5] wobei sich eine Breite der Randabschnitte (20; 36)
zur Offnung (18; 38) hin verringert und

[M6] die Randabschnitte (20; 36) an der Offnung (18;
38) auslaufen,

dadurch gekennzeichnet, dass

[M7] das Rohr (22) mittels einer SchweiBnaht (24) mit
dem Gehaduse (10; 30) verschweilt ist,

[M8] wobei die Breite der Randabschnitte (20; 36) im
Bereich der Offnung (18; 38) maximal gleich der Hdhe
der SchweiBnaht (24) ist,

[MO9b] wobei die Breite der Randabschnitte (20; 36) im
Bereich der Offnung (18; 38) etwa ein Drittel der
normalen Breite der Randabschnitte (20; 36) betragt.”

Der Wortlaut des Anspruchs 1 ist fir die hier =zu
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treffende Entscheidung nicht relevant, da tber den
Gegenstand von Anspruch 1 nicht entschieden werden
musste. Sein Gegenstand unterscheidet sich aber von dem
des Anspruchs 2 sowieso nur dadurch, dass im letzten
Merkmal die Breite der Randabschnitte etwa die Halfte,
statt etwa ein Drittel, ihrer normalen Breite betragt
(Merkmal "M%a").

Da eine Entscheidung itber die Hilfsantrage der
Patentinhaberin nicht erforderlich ist, kann auf die
Wiedergabe der entsprechenden Anspriiche verzichtet

werden.

Hinsichtlich der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 2
des Hauptantrags gegenliber dem in D12 offenbarten Stand
der Technik bestritt die Patentinhaberin die
Offenbarung der Merkmale M1, M5, M6, M8 und M9b.
Bezugnehmend auf Absatze 2 und 17 der Patentschrift
argumentierte sie, dass der Abgaskrimmer aus D12 fir
den Fachmann kein Gehduse fir ein Bauteil einer
Abgasanlage im Sinne von Anspruch 1 bilde. Im tblichen
Sinne des Wortes werde ein Gehduse fiur die Aufnahme
oder UmschlieBung von anderen Bauteilen verwendet, im
Falle der in Absatz 2 genannten Anwendungen also von
Katalysator- oder Filter-Substraten oder z.B.
Dammmatten zur Erzielung einer schalldammenden Wirkung.
Der Abgaskrimmer nehme eben kein Bauteil in seinem
Inneren auf, sondern &hnele in seiner Struktur eher
einem Rohr, in dessen eines Ende das Ende eines anderen
Rohres eingesteckt sei. Die Aufnahme eines anderen
Bauteils in ihm ware dariber hinaus technisch sinnlos.
Der Abgaskrimmer weise zum Beispiel auch nicht die
gleichen Materialeigenschaften auf wie Gehaduse fur die
in Absatz 2 des Patents genannten Zwecke. Figuren 1 und
2 der D12 offenbarten unerklarbare widersprichliche

Ausfihrungsbeispiele hinsichtlich des Vorhandseins
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einer SchweiBRnaht und des Verlaufs der Randabschnitte
im Bereich der Offnung fiir das Rohr. In Figur 1, die
keine Schweilnaht zeige, liefe der schmédlere
Randabschnitt nicht an der Offnung aus sondern habe
bereits im Abstand von dieser eine Breite von Null,
entgegen der Definition von M5 und M6. In Figur 2
erfiille die dargestellte SchweibBnaht nicht Merkmal M8
fir beide Randabschnitte. Die notwendigerweise in Figur
1 der D12 anzunehmende umlaufende Kehlnaht ko&nne
ebenfalls nicht die HOhe des breiteren Randabschnitts
einschlieBen. Figuren 1 und 2 seien dariber hinaus
nicht geeignet, absolute Abmessungen und davon
abgeleitete Breitenverhdltnisse zu entnehmen, siehe
auch T 204/83. D12 beschaftige sich nicht mit der
Dimensionierung der Randabschnitte und ihrer Hohe
relativ zur SchweiBnaht, so dass ihren Figuren in
dieser Hinsicht und in Hinsicht auf die mit diesen
Merkmalen im Streitpatent verfolgte Zielsetzung, einen
Steifigkeitssprung im Bereich der Gehausedffnung zu
verringern, keine technische Lehre entnommen werden
kann. Dariiber hinaus sei Anspruch 1 auf ein Gehduse im
verschweilRten Zustand gerichtet, das Merkmal M9b also
im Stand der Technik nicht am Gehduse im
unverschweilten Zustand zu ermitteln, sondern im
verschweilten, wie auch in Figur 3 des Patents gezeigt.
Das Breitenverhaltnis ware dann zum Beispiel anhand
eines Schliffbildes an dem Ort zu bestimmen, an dem das
noch unaufgeschmolzene Gehdausematerial in die Naht

ibergeht.

Entgegen ihrem schriftlich vorgetragenen Argumenten
gegen eine Zzurilickverweisung der Sache an die
Einspruchsabteilung, argumentierte die Patentinhaberin
in der miindlichen Verhandlung, dass auf Grundlage der
abschlieRend von der Kammer festgestellten

unterscheidenden Merkmale von Anspruch 1 gegeniber D12
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und der Auslegung der D12 bisher keine Diskussion lber
erfinderische Tatigkeit stattgefunden habe und eine

Zurlickverweisung unter diesen Umstanden angemessen sei.

Die Einsprechende argumentierte, dass alle Merkmale von
Anspruch 2 in D12 offenbart seien. Insbesondere bilde
das Sammlergehéduse, in welches drei Rohre eingefiihrt
sind, ein Gehéduse fir ein Bauteil. Der Anspruch sei
aufgrund der vielen unbestimmten Ausdriicke sehr breit
auszulegen. Demnach konne auch D12 breit ausgelegt
werden. Thre Figuren hédtten jedenfalls hinsichtlich des
Verlaufs der Randabschnitte und hinsichtlich der
SchweiBnaht eine erkennbare und ausfihrbare Lehre zum
technischen Handeln. Zum Beispiel konne Figur 2
entnommen werden, dass die Randabschnitte des Gehauses
entsprechend Merkmalen M5 und M6 unzweifelhaft an der
Offnung auslaufen. Ebenso Randabschnitte, die in die
SchweiBnaht hineinlaufen, womit sie also gleiche Hohe
aufweisen und damit Merkmal M8 vorwegnehmen. Die im
Vergleich zu Figur 1 gezeigten abweichenden Winkel der
Ubereinanderliegenden Randabschnitte resultierten aus
dem Aufschmelzen bei ihrer VerschweiBung. Merkmal M9b,
welches sich auf die Breite der Randabschnitte vor
ihrer VerschweiBung beziehe, kodnne somit entweder unter
Beriicksichtigung der Materialstédrke zumindest flir den
breiteren Randabschnitt aus Figur 1 ermittelt werden,
wobeil ja keine absoluten Abmessungen betrachtet werden,
sondern nur abgeleitete Verhadaltnisse. Berlicksichtigt
man die Breite der Ausdriicke "normale Breite", "im
Bereich der Offnung" und "etwa ein Drittel" reiche
schon der reine Augenschein um Merkmale M8 und M9b zu
erkennen. Dabei kann das Breitenverhaltnis an
beliebiger Stelle "im Bereich der Offnung" genommen
werden, d.h. im Bereich, in dem sich die Randabschnitte
in ihrer Breite verringern, nehmen sie jedes Mab

zwischen normaler Randbreite und 0, bzw. Materialstarke
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der Gehausewand, an.

Hinsichtlich einer Zurilickverweisung der Sache an die
Einspruchsabteilung trug die Einsprechende vor, dass
erfinderische Tatigkeit der Anspriiche des Hauptantrags
nicht vor der Einspruchsabteilung diskutiert worden

war.

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag

1. Der Gegenstand von Anspruch 2 ist neu gegeniliber dem aus
D12 bekannten Stand der Technik, Artikel 54 (1) und (2)
EPU.

Die Kammer ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die
Merkmale M8 und M9b nicht offenbart sind, die von der
Patentinhaberin ebenfalls bestritten Merkmale M1, M5
und M6 hingegen schon, was im Folgenden begriindet wird.
Die Offenbarung aller anderen Merkmale von Anspruch 2
war zwischen den Parteien unstreitig, so dass auf eine
vollstandige Merkmalsanalyse hier verzichtet werden

kann.

2. Die behauptete Offenbarung der genannten Merkmale
grindet zu groBen Teilen auf den Figuren der D12. Bei
der Beurteilung der Offenbarung der Merkmale in den
Figuren berilicksichtigt die Kammer daher die in der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten
Prinzipien. Die auch von den Parteien herangezogenen
Entscheidung T 204/83 (ABl. EPA, 1985, 310, Leitsatz
und Grinde 4, 6, 7) stellt in ihrem Leitsatz heraus:
"Ausschliesslich zeichnerisch dargestellte Merkmale

gehoren dann zum Stand der Technik, wenn der Fachmann
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dem nur gezeichneten Merkmal auch ohne Beschreibung
eine technische Lehre entnehmen kann. Abmessungen, die
sich aus einer Schemazeichnung nur durch Nachmessen
ergeben, gehdéren nicht zum Offenbarungsgehalt eines

Dokuments."

D12 offenbart einen Abgasrohrkrimmer, der aus zweil
miteinander verschweilRten Halbschalen besteht, die
zusammen das Sammlergehduse 4 bilden. In dem
Sammlergehduse werden drei von einer Brennkraftmaschine
kommende Abgasrohre 1-3 zusammengefasst, siehe Seite 4,

Zeilen 25 bis 28 sowie Figuren 1 bis 3.

Anspruch 2 ist auf ein "Gehduse fir ein Bauteil einer
Abgasanlage" gerichtet. Die Kammer findet, dass dieser
Wortlaut nicht mehr definiert, als die Eignung des
Gehduses fir ein beliebiges Abgasanlagen-Bauteil
verwendet werden zu koénnen. Das aus zwei Halbschalen
bestehende Sammlergehduse der D12 wird flir einen
Abgaskrimmer, also ein Bauteil einer Abgasanlage,
verwendet. Die Kammer sieht anhand des gewdhlten
Wortlauts keine weiteren strukturellen Unterschiede im
Vergleich zu dem Gehaduse aus D12. Abgesehen davon, dass
die zum Beispiel in Absatz 2 des Streitpatents
genannten Verwendungen derartiger Gehause fir
Katalysatoren, Dieselpartikelfilter oder Schalldéampfer
im Anspruch nicht definiert sind, und auch kein Grund
erkennbar ist, dass die Beschreibung den Anspruch
einschranken konnte, wurden von der Patentinhaberin
keine technischen Grinde bzw. strukturellen Merkmale
genannt, die das in D12 gezeigte Gehause fir die
genannten Zwecke grundsatzlich ungeeignet erscheinen
lassen. Die Behauptung allein, dass die Aufnahme
anderer Komponenten in dem Sammlergehduse der D12
technisch sinnlos sei, iberzeugt die Kammer nicht. Auch

wenn in dem Abgaskrimmer der D12 keine weiteren
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Komponenten vorhanden sind, so spricht technisch nichts
dagegen, in dem Gehduse bei Einsatz fiir einen anderen
Zweck, irgendeine Komponente, sei es nur eine Matte
aufzunehmen. Ebenso ist die Kammer nicht iberzeugt von
dem Argument, dass die Materialeigenschaften, die im
Anspruch sowieso keinen Ausdruck finden, in D12
notwendigerweise andere waren, als die, die flir die in
Absatz 2 genannten (den Anspruch aber nicht
einschrankenden) Verwendungen gebraucht waren. Das
Material des aus zwei verschweiBRten Halbschalen
bestehenden Sammlergehduses D12 muss nicht technisch

ungeeignet fir die genannten Bauteile sein.

Merkmal M1 ist deshalb in D12 offenbart.

Auch wenn die Figuren der D12 nicht explizit als
schematisch bezeichnet werden, stellen sie keine
technischen Zeichnungen dar, die unmittelbar flir die
Produktion des Gegenstands von D12 dienen kdnnen. Dazu
fehlen die iblichen Bemalungen, Materialangaben, usw.
Ob und inwieweit die gezeigten Details in ihren
GroRenverhdltnissen im fertigen Produkt vorliegen
sollen, lasst sich ebenfalls nicht eindeutig und
unmittelbar bestimmen. Folglich sieht die Kammer die
Zeichnungen ihrer Natur nach eher als rein schematisch

an.

Die Kammer kann der Einsprechenden dahingehend folgen,
dass der Fachmann den Figuren 1 und 2 der D12 eindeutig
und unmittelbar die technische Lehre entnehmen kann,
dass sich die Breite der schmd@leren und breiteren
rechtwinklig abgebogenen Randabschnitte (23) zur
Offnung des Gehduses 4 hin verringert. Zwar ist, wie
die Patentinhaberin zurecht entgegnet, in Figur 1 der
schmdlere Randabschnitt kurz vor der Offnung endend

gezeigt. Die Kammer sieht aber auch diesen
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Randabschnitt, wie den breiteren Randabschnitt in Figur
1 und beide Randabschnitte in Figur 2, im weitesten
Sinne als "an der Offnung" auslaufend an. Die
unterschiedlichen Neigungen der sich verjlingenden
Randabschnitte in Figuren 1 und 2 widersprechen
jedenfalls nicht der insoweit eindeutigen und
unmittelbaren Offenbarung hinsichtlich ihrer
Breitenverringerung und ihres Auslaufens an der Offnung

(im weitesten Sinne).

Folglich sind Merkmale M5 und M6 offenbart.

Die Kammer findet dagegen die Argumente der
Einsprechenden zur Offenbarung der Merkmale M8 und M9b
nicht dberzeugend. Diese Merkmale sind aus D12 nicht

eindeutig und unmittelbar ableitbar.

Obwohl Figur 2 im Gegenteil zur Figur 1 eine Vielzahl
von SchweiBnahten darstellt, kann der Fachmann der
Figur 2 bezliglich des Hbhenverhaltnisses der
SchweiBnaht 25 zur Breite der Randabschnitte im Bereich
der Offnung keine Lehre zum technischen Handeln
entnehmen, insbesondere nicht, dass die Breite maximal
gleich der SchweiBnahthohe ist (M8). Die an der
Stirnseite des Gehaduses umlaufende Schweilnaht ist zwar
im oberen Teil von Figur 2 erkennbar in der Hohe
entsprechend der Starke der aufeinanderliegenden
Wandstarken der Gehausehalbschalen dargestellt. Im
unteren Teil der Abbildung ist die SchweiBnaht
zumindest noch insoweit erkennbar, dass sie an die
beiden sich auf einen Punkt hin verjiingenden
Randabschnitte angrenzt. Allerdings ist die Darstellung
an dieser Stelle aufgrund der ineinanderlaufenden
Strichdicken, die die Grenzen der Randabschnitte
zeichnerisch darstellen, nicht so genau, als dass der

Fachmann hier eine eindeutige technische Lehre
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hinsichtlich des HOhenverhaltnisses entnimmt. Auch aus
der gedanklichen Fortsetzung der im oberen Bereich der
Zeichnung, wie erwahnt, etwas praziser dargestellten
(umlaufenden) SchweiBnaht 25 kann kein eindeutiger
Schluss gezogen werden, wie sie an den auslaufenden
Randabschnitten im Bereich der Offnung ausgestaltet
ist. D12 beschreibt zwar auf Seite 6, Zeilen 15 bis 28
die Verbindung der beiden Gehdusehalbschalen mittels
einer umlaufenden SchweiBnaht im Bereich der
stirnseitigen Offnung und einer SchweiBnaht l&ngs der
ibereinanderliegenden Randabschnitte. Aber auch hier
ist nicht unmittelbar und eindeutig ableitbar, ob es
sich z.B. um einen einzigen, durchgehenden Schweilgang
handelt und vor allem nicht, dass der SchweiBnahthohe
im Verhédltnis zu den Randabschnitten eine Bedeutung im

Sinne von Merkmal M8 zukommt.

Dariiber hinaus kann der Fachmann den Figuren 1 und 2
der D12 keine technische Lehre hinsichtlich einer
quantifizierten Breitenreduzierung der Randabschnitte
(M9b) entnehmen, die Uber eine offensichtlich
beabsichtigte Verringerung der Breite der
Randabschnitte und eines Auslaufens an der Offnung
hinausgeht (M5 und M6). Wie stark, bzw. um welchen
(wenn auch nur ungefédhren) Wert sich die Breite der
Randabschnitte im Bereich der Offnung im Vergleich zu
den Randabschnitten konstanter Breite, die als
Randabschnitte normaler Breite angesehen werden konnen,
verringert haben soll, ob die verjiingten Randabschnitte
zum Beispiel moglichst auf Materialstarke auslaufen
sollen, wie es zum Beispiel der schmdlere Randabschnitt
in Figur 1 im anscheinend unverschweiBten Zustand oder
beide Randabschnitte in Figur 2 im verschweiBten
Zustand signalisieren kénnten, oder ob die Breite im
Bereich der Offnung in einem (unbestimmten) MaR

reduziert sein soll, wie es der breitere Randabschnitt
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in Figur 1 zeigt, kann nicht mit der gebotenen
Eindeutigkeit festgestellt werden. Da die Figuren, wie
zuvor erwahnt, keine technischen Zeichnungen sind, sind
sie jedenfalls fur eine direkte Messung von Dimensionen
der gezeigten Merkmale und der auf solchen Messungen
beruhenden Bildung von Verhadltnissen nicht geeignet,
und noch weniger ist es der reine Augenschein. Dass
eine entsprechende technische Lehre aus der
Beschreibung der D12 ableitbar ware, wurde nicht
behauptet und auch die Kammer hat hierfir keinen
Hinweis gefunden. Folglich ist Merkmal M9b nicht
offenbart.

Die Kammer kann zwar der Einsprechenden dahingehend
zustimmen, dass die unbestimmten Ausdricke "im Bereich
der Offnung", "etwa ein Drittel" und "der normalen
Breite" ebenso wie die auch unter Bertcksichtigung der
Figuren und Beschreibung des Streitpatent nicht zu
klarende Frage, ob die Materialstarke der
Gehdusehalbschalen bei der Bestimmung der jeweiligen
Breite der Randabschnitte zu beritcksichtigen ist oder
nicht, eine entsprechend breite Auslegung des Anspruchs
rechtfertigt. Dies andert dennoch nichts an der
Feststellung einer fehlenden Offenbarung von MY9b in
D12, mangels einer fir den Fachmann erkennbaren
technischen Lehre hinsichtlich einer Verringerung der
Breite der Randabschnitte an der Offnung auf einen
bestimmten Wert oder bestimmten Wertebereich ("etwa
1/3") im Vergleich zu ihrer zuvor konstanten

("normalen") Breite.

Das Argument der Einsprechenden, wonach die Breite der
Randabschnitte in Figur 2 sich ausgehend von einem
Abschnitt konstanter, d.h. normaler Breite auf nahezu
Null verringert und damit notwendigerweise alle Werte

von Eins bis Null durchlauft, also auch irgendwo im
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Bereich der Offnung zwangsldufig den Wert ein Drittel
annimmt, Uberzeugt die Kammer auch nicht. Auch wenn der
genaue Ort, an dem Merkmal M9 am beanspruchten Gehduse
im Bereich der Offnung ermittelt werden soll, im
Anspruch nicht definiert ist und somit eine breite
Auslegung prinzipiell gerechtfertigt ist, geht die
Auslegung der Einsprechenden, dass dieser Wert nur
irgendwo einmal angenommen werden soll, iUber das
fachmannische Verstadndnis hinaus. Die Kammer ist der
Meinung, dass der Fachmann Merkmal M9b im beanspruchten
Kontext nicht auf einen Ort im Bereich der Offnung
bezogen versteht, der Teil eines Abschnitts ist, in dem
die relative Breite kontinuierlich zu- bzw. abnimmt,
insbesondere hier von etwa 1 auf etwa 0 abnimmt. In
sich verjlingenden Abschnitten kann der Fachmann zwar an
jedem Ort eine relative Breite bestimmen, aber der
Fachmann wirde einem solchen Abschnitt, insbesondere
nicht den in Figur 2 der D12 dargestellten
kontinuierlich sich verjingenden Randabschnitten eine
relative Breite von etwa 1/3 im Bereich der Offnung

zuschreiben.

Dahingestellt bleiben kann, ob Merkmal M9b im
verschweiBten oder im unverschweilten Zustand ermittelt
werden muss. Das Merkmal wird nach Merkmal M7
aufgefiihrt, was fir seine Auslegung im Sinne der
Patentinhaberin, den verschweilten Zustand betreffend,
hinzudeuten scheint. Allerdings offenbart, wie von der
Einsprechenden argumentiert, die Beschreibung des
Streitpatents in Absatz 17 im Zusammenhang mit dem
"erfindungsgemédBen Gehause" nach Figur 2 das Merkmal
auch fir den unverschweilten Zustand. Da der Fachmann
D12 diesbeziiglich iberhaupt keine Lehre entnimmt, kommt
es auf diese Frage also nicht an. Aus ahnlichen Grinden
kann auch dahingestellt bleiben, an welchem Ort genau

im Bereich der Offnung des Gehiuses Merkmal M9b zu



- 14 - T 1195/16

bestimmen ist. Fir die Auslegung der Patentinhaberin,
dass dies im verschweiBten Zustand im Ubergang der
SchweiBnaht zum nicht aufgeschmolzenen Material des
Randabschnitts z.B. anhand eines Schliffbilds zu
ermitteln sei, findet sich weder im Anspruch noch in
anderen Teilen des Patents eine Stiitze. Auch wenn eine
solche Bestimmung vom Anspruch nicht ausgeschlossen
ist, sind aufgrund der Breite des Anspruchs auch andere
Stellen im Bereich der Gehausedffnung nicht
ausgeschlossen, wie z.B., aber auch nicht abschlieBend,
durch Figur 2 des Patents angedeutet, im

unverschweilten Zustand.

Folglich ist der Gegenstand von Anspruch 2 neu
gegenliber D12. Andere Neuheitseinwédnde wurden nicht
vorgetragen. Anspruch 2 erfiillt somit das Erfordernis
der Artikel 54 (1) und (2) EPU.

Zuriickverweisung - Artikel 11 VOBK 2020 und 111 EPU

Die angefochtene Entscheidung wurde im Rahmen des ihr
zugrundeliegenden Hauptantrags sowie des flir gewdhrbar
erachteten Hilfsantrags auf der Grundlage getroffen,
dass die Merkmale M8 und M9b aus D12 bekannt sind. Ob
diese Merkmale erfinderische Tatigkeit begriinden
konnen, wurde daher in der angefochtenen Entscheidung

nicht diskutiert.

Die zuvor begriindete Feststellung der Kammer, dass
diese Merkmale nicht aus D12 bekannt sind, andert

folglich den Gegenstand des Verfahrens.

In ihrer zweiten Mitteilung vom 14. Juli 2020 hatte die
Kammer prima facie Bedenken geduBert hinsichtlich der
Frage, ob die unterscheidenden Merkmale lberhaupt einen

technischen Effekt gegeniiber D12 bewirken. Daraufhin



- 15 - T 1195/16

hat die Patentinhaberin weitere Argumente und
Beweismittel vorgebracht, die dann auch nur prima facie
geprift wurden und weitere zu diskutierende Fragen
aufwarfen, z.B. welche Relevanz die vorgelegten
Vergleichsversuche hatten, da sie anscheinend gegeniiber
einem anderen Stand der Technik und nicht gegeniber D12
durchgefiihrt worden waren. Eine Diskussion dieser
Fragen vor der Kammer wlrde also bedeuten, dass die
Kammer den Sachverhalt diesbeziiglich erstmals selbst
ermitteln misste, was dem in Artikel 12 (2) VOBK 2020
angegebenen vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens,
die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu

Uberpriifen, zuwiderlauft.

Diese Umstande bilden besondere Griinde im Sinne des
Artikels 11 VOBK 2020, die eine Zurlickverweisung der
Sache an die Einspruchsabteilung angemessen erscheinen
lassen. Auch die Parteien haben sich in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer fir eine Zurickverweisung

ausgesprochen.

Die Kammer hat daher entschieden, die Sache an die
Einspruchsabteilung zurickzuverweisen (Artikel 111 (1)
EPU) .
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.
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D. Grundner M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



