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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die Beschwerdefiithrerin (Patentinhaberin) legte
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, das Streitpatent =zu

widerrufen.

Im Einspruchsverfahren hatte die Einsprechende

Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und erfinderische
Tdtigkeit) und Artikel 100 c¢) EPU als Einspruchsgriinde
angefihrt.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung

nicht neu gegeniiber D5 sei.

Die vorliegende Entscheidung beriicksichtigt die
folgenden Dokumente:

D5: EP 1 939 063 Al

D6: DE 89 06 358 Ul

D9: DE 10 2005 061697 Al

Am 15. Marz 2019 wurde vor der Beschwerdekammer

mindlich verhandelt.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des mit
Schreiben vom 19. April 2018 eingereichten Hilfsantrags
2a, der in der miindlichen Verhandlung nach Riicknahme

der restlichen Antrage zum Hauptantrag erklart wurde.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.



VIT.

VIIT.
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Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie folgt:

Lenkrad fir ein Kraftfahrzeug, mit

- einem Lenkradgrundkorper (12, 14) und

- einer Ummantelung (16),

- welche wenigstens zwei den Lenkradgrundkorper (12,
14) auRenumfangsseitig umgebende Streifen (18, 20)
umfasst,

wobei

- ein erstes freies Ende (22, 24) der wenigstens zwei
Streifen (18, 20) in einer ersten Nut (28), welche in
dem Lenkradgrundkorper (12, 14) ausgebildet ist, und

- ein zweites freies Ende (32, 34) der wenigstens zwei
Streifen (18, 20) ebenfalls in einer in dem
Lenkradgrundkdérper (12, 14) ausgebildeten zweiten Nut
(36) lagegesichert aufgenommen sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die in der gemeinsamen
ersten Nut (28) aufgenommenen freien Enden (22, 24) der
beiden Streifen (18, 20) mit wenigstens einer
maschinell vor dem Einbringen in die Nut (28)
gefertigten Ziernaht (44, 46) versehen und zusatzlich
die in der gemeinsamen ersten Nut (28) aufgenommen
freien Enden (22, 24) der beiden Streifen (18, 20) mit
wenigstens einer in der gemeinsamen Nut (28)

angeordneten Paspel (26) maschinell vernaht sind.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) brachte im

Wesentlichen die folgenden Argumente vor:

Zulassung des Hauptantrags

Der Hauptantrag sollte zugelassen werden, denn
Anspruch 1 des Hauptantrags sei eine Kombination aus
den erteilten Anspriichen 1 und 2. Eine formale

Nichtzulassung nur wegen zu spatem Vorbringen sei nicht
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gerechtfertigt, da der Antrag keine wesentliche
Neuerung ("fresh case") fir die Einsprechende
darstelle. Darliber hinaus sei erst im Rahmen der
mindlichen Verhandlung im Einspruchverfahren bekannt
gewesen, dass das Patent wegen Neuheit widerrufen
wirde. Daher sei die Einreichung eines neuen Antrags

erst im Beschwerdeverfahren gerechtfertigt.

Zurlickverweisung an die erste Instanz

Die Angelegenheit sollte nicht an die
Einspruchsabteilung zurilickverwiesen werden, denn dies
wlirde zu einer Verzogerung des gesamten Verfahrens
fiithren. Dariber hinaus sei der neue Antrag auch kein
"fresh case", der eine Zurickverweisung erforderlich

mache.

Unzuldssige Erweiterung des Anspruchs 1

Der Einwand der unzulédssigen Erweiterung seitens der
Einsprechenden sei unbegriindet, da er auf einer
falschen Interpretation des Anspruchs 1 basiere, wonach
namlich lediglich ein zweites freies Ende der Streifen
in der zweiten Nut aufgenommen sei. Soweit im
urspringlichen Anspruch 3 unter Rickbezug auf

Anspruch 1 von "die ersten freien Enden" und "die
zweiten freien Enden" gesprochen werde, handele es sich
um eine sprachliche Ungenauigkeit, die zum einen
insofern sachlich unzutreffend sei, da ein Streifen
bekanntlich nur iUber zwei freien Enden verfiige, und zum
anderen im Widerspruch zu der Beschreibung auf Seite 4,

Zeilen 17-26 der urspriinglichen Offenbarung stehe.
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Erfinderische Tdtigkeit des Anspruchs 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei erfinderisch, da
weder D5 noch D9 oder D6 ein maschinelles Vernahen
einer Paspel mit dem Ende der beiden Streifen
offenbare. D5 zeige in Figur 8, dass die Enden in einer
Nut mittels eines Montagerings eingeklemmt wirden.
Diese Funktion kénne eine Paspel als reines Zierteil
nicht erfillen. Darlber hinaus sei in D5 und D9 ein
solches maschinelles Vernahen mit der Paspel am Lenkrad

nicht ausfihrbar.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) erwiderte die

Argumente wie folgt:

Zulassung des Hauptantrags

Der Hauptantrag sei deutlich nach Ablauf der
Beschwerdebegrindungsfrist mit neuem Inhalt zum
Gegenstand der Beschwerde gemacht worden und sollte aus
diesem Grund gemalB Artikel 13(1) VOBK nicht in das

Verfahren zugelassen werden.

Da mit dem neuen Hauptantrag ein neuer Streitstoff im
Beschwerdeverfahren unterbreitet werde, wirde
einerseits die Zulassung des Hauptantrags dem
Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens, namlich der
Uberprifung der Entscheidung der Einspruchsabteilung
widersprechen. Der Fall wirde komplett in nur einer
Instanz entschieden. Anderseits wlirde eine
Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung eine

Verzogerung des Verfahrens bedeuten.

SchlieBlich habe fiir die Patentinhaberin alle

Veranlassung bestanden, den Hauptantrag bereits in der
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ersten Instanz zu stellen, da samtliche Argumente und
Druckschriften bereits mit dem Einspruchsschriftsatz
eingefihrt worden seien. Der Hauptantrag sollte daher
im Beschwerdeverfahren gemal Artikel 12 (4) VOBK nicht
zugelassen werden (siehe Entscheidung T 0438/12).

Zurilickverwelisung an die erste Instanz

Sollte der Hauptantrag zugelassen werden, sollte die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung
zuriickverwiesen werden, damit eine Prifung durch zwei
Instanzen erfolgen konne. Dariber hinaus sei es nicht
Zweck einer Beschwerde, einen neuen Fall, der sich aus
einem neuen in das Verfahren zugelassenen Antrag

ergebe, zu prifen und dariber zu entscheiden.

Unzuldssige Erweiterung des Anspruchs 1

Anspruch 1 des Hauptantrags gehe iber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinaus.

Gemah Anspruch 1 sei lediglich ein zweites freies Ende
der Streifen in der zweiten Nut aufgenommen, wahrend
gemal dem in Anspruch 1 aufgenommenen urspriinglich
eingereichten Anspruch 3 die zweiten freien Enden
(Plural) der beiden Streifen in einer zweiten Nut
aufgenommen seien. Dies fihre zu einer unzulassigen

Zwischenverallgemeinerung.

Erfinderische Tdtigkeit des Anspruchs 1

Ausgehend von D5 in Kombination mit dem Fachwissen oder
mit der Lehre des D9 (&hnlich: D6) beruhe der
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Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

In D5 seien die freien Enden durch "welting", gemal
Figur 8, am Lenkrad befestigt und eine Paspel 27
gezeigt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide
sich somit von D5 dadurch, dass die freien Enden der
zwel Streifen mit einer Paspel vernaht seien.

Um das Fixieren der beiden Streifen zu sichern, wirde
der Fachmann ohne erfinderische Tatigkeit die Enden der
Streifen mit der Paspel maschinell vernéahen.

Alternativ kénne der Fachmann die Lehre des Dokuments
D9 (insbesondere Figur 5 und Absatz [0029]) heranziehen
und anstelle des Rings 27 aus D5 ein Lederband mit den
Enden der beiden Streifen fir ein sicheres Fixieren
vernahen. Die in Absatz [0046] der D5 beschriebene
Reihenfolge bei der Montage sei im Ubrigen nicht
zwingend und konne auch umgekehrt erfolgen. Wirden auf
der auBeren Umfangseite des Lenkrades die Enden der
Streifen mittels "welting" verbunden, ermdgliche dies,
zuerst die freien Enden der Streifen auf der Innenseite
des Lenkrades zu fixieren. Dann kdénne auch das

Lederband mit den Enden vernaht sein.

Entscheidungsgrunde
1. Zulassung des Hauptantrags

Die Kammer sieht keinen Grund, den Hauptantrag unter
Anwendung von Artikel 13(1) VOBK, auch in Verbindung
mit Artikel 12 (4) VOBK, nicht in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Mit Schreiben vom 19. April 2018, d.h. erst nach

Einreichung der Beschwerdebegriindung, hat die
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Beschwerdefiihrerin einen geanderten Anspruchsatz als
Hilfsantrag 2a eingereicht, der spater zum vorliegenden

Hauptantrag erklart wurde.

Der Zulassung dieses Antrags hat die Beschwerdegegnerin
unter Berufung auf Artikel 13(1) und 12(4) VOBK

widersprochen.

Gemal Artikel 13 (1) VOBK liegt es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens der
Beschwerdefiithrerin nach Einreichung ihrer
Beschwerdebegriindung zuzulassen und zu beriicksichtigen.
Bei der Ausibung dieses Ermessens sind insbesondere die
Komplexitat des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie zu
beriicksichtigen. Nach T 361/08 (Griinde fiur die
Entscheidung, Punkt 13) und T 144/09 (Griinde fiur die
Entscheidung, Punkt 1.17) kann die Kammer Artikel 12 (4)
VOBK bei der Ausibung ihres Ermessens gemal Artikel
13(1) VOBK beriicksichtigen.

Gemal Artikel 12 (4) VOBK liegt es im Ermessen der
Kammer, Antrdge nicht zuzulassen, die bereits im

Einspruchsverfahren hatten vorgebracht werden kdnnen.

Nach der stédndigen Rechtsprechung werden Anderungen,
einschlieBlich gednderter Antrage, in der Regel in das
Beschwerdeverfahren zugelassen, sofern sie durch die
normale Entwicklung des Verfahrens gerechtfertigt oder
unter den gegebenen Umstanden als normale Reaktion

einer unterlegenen Partei zu betrachten sind.

Im vorliegendem Fall stellt die Einreichung des
vorliegenden Hauptantrags eine legitime und normale
Reaktion sowohl auf die Beschwerdeerwiderung der

Beschwerdegegnerin dar, die behauptete, dass die mit



- 8 - T 0887/17

der Beschwerdebegriindung eingereichten neuen Antrage
unzulassig seien, als auch auf die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen. Dabei
ist auch zu berilicksichtigen, dass die
Einspruchsabteilung ihre Meinung wadhrend der mindlichen
Verhandlung gegentber ihrer vorlaufigen Auffassung
geandert hat, da die Einspruchsabteilung in ihrer
Ladung zur mindlichen Verhandlung noch der vorlaufigen
Meinung war, dass der Gegenstand des erteilten

Anspruchs 1 neu und erfinderisch ist.

Darilber hinaus ist Anspruch 1 des Hauptantrags eine
reine Kombination der erteilten Anspriiche 1 und 2

(siehe unten Nr. 3 der Grinde).

In T 0438/12 hat die Kammer in Ausiibung ihres Ermessens
nach Artikel 12 (4) VOBK keinen der Antrage in das
Beschwerdeverfahren zugelassen. Im Unterschied zum
vorliegenden Fall sind in T 0438/12 aber alle Antréage
mit Merkmalen aus der Beschreibung erganzt worden. Das
fiihrte zu einer unvorsehbaren Entwicklung des
Verfahrens, wobei weder die Einspruchabteilung noch die
Einsprechende zuvor Gelegenheit oder Veranlassung
hatten, sich mit der Neuheit oder erfinderischen
Tatigkeit der Antrage zu befassen. Dies ist im
vorliegenden Fall anders. Anspruch 1 des Hauptantrags
wurde ausgehend vom erteilten Anspruch 1 durch Aufnahme
der Merkmale des erteilten abhangigen Anspruchs 2
weiter eingeschrankt. Anspruch 1 des Hauptantrags
stellt insofern eine weitere Detaillierung bzw.
Einschrankung gegeniiber dem bereits im
erstinstanzlichen Verfahren zugrundeliegenden

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 (identisch zum erteilten
Anspruch 1) dar. Der Einspruch war gerichtet gegen das
erteilte Patent im gesamten Umfang, wobei im

Einspruchsschriftsatz (siehe Seite 9) bezliglich des
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erteilten Anspruchs 2 ausgefihrt wurde, dass der
Gegenstand des Anspruchs nicht patentfahig sei. Nach
Auffassung der Kammer werden damit neben der im
Verfahren schon immer diskutierten Frage der
unzulédssigen Erweiterung keine neuen Fragen
aufgeworfen, deren Behandlung der Beschwerdegegnerin
nicht zuzumuten ware, da der Streitstoff des Verfahrens
nicht grundlegend gedndert wurde. Daher kann das
Argument der Beschwerdegegnerin, dass in Anspruch 1
gemal Hauptantrag nun erstmals im Beschwerdeverfahren
ein neuer Gegenstand beansprucht werde und damit ein
ganzlich neuer Fall im Beschwerdeverfahren geschaffen
wurde, nicht gefolgt werden. Da auch die Komplexitat
des Vorbringens nicht gegen eine Bericksichtigung
sprach, lieBl die Kammer in Ausibung ihres Ermessens
nach Artikel 13(1) VOBK den Hauptantrag in das

Verfahren zu.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

Die Kammer ist der Meinung, dass die Zulassung des
Hauptantrags ins Beschwerdeverfahren kein hinreichender
Grund ist, die Sache an die erste Instanz

zurickzuverweisen.

Nach stédndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
haben die Parteien keinen absoluten Anspruch, dass jede
einzelne Frage von zweil Instanzen geprift wird, denn
Artikel 111(1) EPU stellt es in das Ermessen der
Kammer, entweder im Rahmen der Zustandigkeit des
erstinstanzlichen Organs tadtig zu werden oder die

Angelegenheit an dieses Organ zurickzuverweisen.

Im vorliegenden Fall ist der Gegenstand des Anspruchs 1
eine Kombination aus Anspruch 1 und Anspruch 2 des

Patents wie erteilt. Nachdem die Einspruchsabteilung
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den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 fir nicht neu
hielt, ist die Kombination der erteilten Anspriiche 1
und 2 eine vorsehbare Reaktion und andert nicht den
Rahmen des Verfahrens, da diese Kombination bereits in
der Einspruchsschrift angegriffen wurde. Dariiber hinaus
hat die Einsprechende mit ihrem Schreiben vom

18. Februar 2019 (letzter Absatz) auf die
Patentfadhigkeit des erteilten Anspruchs 2 unter

Bezugnahme auf die Einspruchsschrift Stellung genommen.

Keine unzulédssige Erweiterung

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfillt die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents wurde
im Laufe des Prifungsverfahrens beschrankt auf ein

Lenkrad mit wenigstens zwei Streifen, wobei ein erstes

freies Ende (22, 24) der wenigstens zwei Streifen (18,

20) in einer ersten Nut (28), welche in dem

Lenkradgrundkdérper (12, 14) ausgebildet ist, und ein

zweites freies Ende (32, 34) der wenigstens zwei

Streifen (18, 20) ebenfalls in einer in dem

Lenkradgrundkdrper ausgebildeten zweiten Nut

lagegesichert aufgenommen sind.

Der Auslegung der Einsprechenden, dass gemal Anspruch 1
nur ein zweites freies Ende eines der beiden Streifen
in der zweiten Nut erforderlich sei, so dass Anspruch 1
auf einer unzulédssigen Zwischenverallgemeinerung beruhe
und die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU nicht

erfille, kann nicht gefolgt werden.

Die Formulierung im Oberbegriff "wobei ein erstes

freies Ende der wenigsten zweil Streifen in einer ersten
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Nut (...) lagegesichert aufgenommen sind" ist so
auszulegen, dass das erste freie Ende der jeweiligen
Streifen in einer ersten Nut aufgenommen ist.

Denn das Merkmal im kennzeichnenden Teil des

Anspruchs 1, dass "die in der gemeinsamen ersten Nut

(28) aufgenommenen freien Enden (22, 24) der beiden

Streifen (18, 20) mit wenigstens einer maschinell vor
dem Einbringen in die Nut (28) gefertigten Ziernaht
(44, 46) versehen sind", bezieht sich aufgrund der
Formulierung im Plural ("freien Enden") auf eine
Mehrzahl von freien Enden in der ersten Nut und zeigt
damit eindeutig, dass das erste freie Ende der
jeweiligen Streifen in der ersten Nut aufgenommen ist.
Die vergleichbare Formulierung im Oberbegriff "wobei
(...) ein zweites freies Ende (32, 34) der wenigstens
zwel Streifen (18, 20) ebenfalls in einer (...) zweiten
Nut lagegesichert aufgenommen sind" ist nach Auffassung
der Kammer in entsprechender Weise auszulegen. Das
heiBt, dass das zweite freie Ende der jeweiligen

Streifen in der zweiten Nut aufgenommen ist.

Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auf einer

erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU.

In Ubereinstimmung mit der Auffassung der
Beschwerdegegnerin wird D5 als nachstliegender Stand
der Technik gegeniiber dem Gegenstand des Anspruchs 1
angesehen.

Anspruch 1 unterscheidet sich von der Lehre des
Dokuments D5 dadurch, dass die Ziernaht maschinell
hergestellt wird und die in der gemeinsamen ersten Nut

aufgenommenen freien Enden der beiden Streifen mit
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wenigstens einer in der gemeinsamen Nut angeordneten

Paspel maschinell verndht sind.

Die aus diesen Unterschiedsmerkmalen resultierende
Wirkung ist eine aufwandsarme Herstellung des Lenkrads

mit dekorativen Elementen.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe
kann somit darin gesehen werden, ein Lenkrad mit
dekorativen Elementen bereitzustellen, welches
aufwandsarm in der Fertigung ist (siehe Streitpatent
Spalte 2, Absatz [0006]).

In D5 sind die ersten Enden der zwei Streifen durch
"welting" (gemaB Figur 8) in einer ersten Nut
aufgenommen und die ersten Enden der zwel Streifen mit
einer Ziernaht vorgesehen (gemal Abbildung 15 oder 16),
wobei der ringartige Stopfen 27 zum Fixieren der
Streifen in der Nut allerdings nicht als Zierteil im
Sinne einer Paspel anzusehen ist. Angesichts dieser
Ausfihrungen in D5 ist der Gegenstand des Anspruchs 1
nicht nahgelegt.

- Erstens misste der Fachmann die Ziernadhte maschinell
herstellen.

- Zweitens misste er den ringartigen "welt" ersetzen
durch eine Paspel und die Breite der Nut anpassen, die
in D5 fir den ringartigen Fixierungsring breiter
gemacht worden ist.

- Drittens misste er die beiden Enden der Streifen mit

der Paspel maschinell vernahen.

Darilber hinaus sieht D5 gemal Absatz [0046] vor, dass
zuerst die Enden der Lederstreifen am AuRenumfang des
Lenkrads befestigt werden und dann die Enden der

Lederstreifen am Innenumfang.
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Diese Reihenfolge, in der die Enden in D5 befestigt
werden, bedeutet, dass das Vernadhen der Enden der
beiden Streifen mit der Paspel am Innenumfang direkt am
Lenkrad ausgefiihrt werden miisste. Ein maschinelles
Verndhen direkt am Lenkrad ist aber nicht ausfihrbar.
Der Fachmann miisste daher noch zusatzlich die
Reihenfolge der Prozessschritte dndern, um die beiden
Enden der Streifen und die Paspel am Innenumfang des

Lenkrads maschinell verndhen zu konnen.

Fiir den Fachmann gibt es ausgehend von D5 keine
Anregung, all die oben genannten Anderungen

vorzunehmen.

D9, Abbildung 5 und Absatz [0029], offenbart die
Einfihrung eines Montagerings 40 in eine Ausnehmung 23
zur Festklemmung einer Ummantelung, nachdem zuvor ein
Lederstoffiiberzug 50 in diese Ausnehmung 23 eingefihrt
wurde. Dieser Montagering kann gemal D9, Absatz [0029]
auch ein Lederband sein.

D9 zeigt allerdings nicht, dass die freien Enden des
Lederstoffiberzugs 50 mit dem Montagering 40 in der
Ausnehmung 23 maschinell vernaht sind. In D9 Figur 5
ist ein maschinelles Vernahen direkt am Lenkrad auch

nicht ausfiuhrbar.

Ausgehend von D5, und unter Berilicksichtigung der
objektiven Aufgabe, hat der Fachmann keine
Veranlassung, das Dokument D9 heranzuziehen und dessen
Lehre auf die Vorrichtung des Dokuments D5 anzuwenden.
Aber unabhédngig davon fihrt die Kombination der Lehre
von D5 mit dem Dokument D9 nicht zum Gegenstand des
Anspruchs 1. Selbst wenn man den gemadl D9 als Lederband
ausfiithrbaren Montagering als Zierteil oder Paspel
ansehen wiirde, waren wie weiter oben ausgefiihrt noch

weitere Anderungen erforderlich, wie beispielsweise ein
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Vertauschen der in D5 offenbarten Reihenfolge wvon
Prozessschritten und ein maschinelles Verndhen der
Enden der Streifen mit der Paspel bzw. dem Lederband.
Diese Anderungen sind fiir den Fachmann ohne weitere

Anregung im Stand der Technik nicht naheliegend.

Schriftlich hat die Beschwerdegegnerin noch einen
Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit gegeniiber
D5 in Kombination mit D6 geltend gemacht. Dokument D6
zeigt aber wie auch D5 oder D9 nur eine Verklemmung
zweler Enden eines Lenkradbezuges in einer Nut, so dass
mit gleicher Begrindung wie bereits ausgefiithrt der
Gegenstand von Anspruch 1 durch D6 nicht nahegelegt

ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurickverwiesen mit der Anordnung, das Patent in der

folgenden geanderten Fassung aufrechtzuerhalten:

- Anspriiche 1 bis 4 des Hauptantrags, eingereicht mit
Schreiben vom 19. April 2018 als Hilfsantrag 2a;

- Beschreibung Spalten 1 bis 6 wie in der miindlichen
Verhandlung eingereicht;

- Figuren 1 bis 5 der Patentschrift.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



