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Zitierte Entscheidungen:
T 0922/05

Orientierungssatz:

Ein vollstédndiger Sachvortrag, wie ihn Artikel 108 EPU und
Artikel 12 VOBK seit jeher verlangen, erfordert bei kumulativ
aufeinander aufbauenden Argumentationslinien die Darlegung
samtlicher Tatsachen, die erst gemeinsam das behauptete
rechtliche Ergebnis tragen (hier: Offenkundigkeit der
Vorbenutzung und neuheitsschadliche Vorwegnahme aller Merkmale
der Erfindung durch diese bei Beschwerde gegen die Einstufung
einer Erfindung als neu im Sinne von Artikel 54 EPU).

Erst dann ist dargelegt, dass die Entscheidung aufgehoben
werden sollte, vgl. T 922/05, Grinde Nr. 3 und 4, fiir den
spiegelbildlichen Fall einer Beschwerde gegen eine
Entscheidung, die mehrere alternative Grinde fir die

f eh1lende Patentfadhigkeit einer Erfindung aufzahlt.

Wird von mehreren kumulativ zur Anderung der Entscheidung
darzulegenden Tatsachen nur eine ausreichend substantiiert,
ist die Beschwerde unzuléssig.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
wonach das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags
II die Erfordernisse des EPU erftillt, hat die
Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) Beschwerde

eingelegt.

Die Patentinhaberin legte auch Beschwerde ein, nahm sie

aber mit Schreiben vom 17. April 2020 zurilck.

Insbesondere hatte die Einspruchsabteilung entschieden,
dass unter Berucksichtigung der Vernehmung des Zeugens
1) die offenkundige Vorbenutzung des Dichtungsprofils
in dem BMWs des Typs F25 nicht ausreichend bewiesen
sei,

2) die offenkundige Vorbenutzung des Dichtungsprofils
in dem BMWs des Typs E87 mit an Sicherheit grenzenden
bewiesen sei und damit Stand der Technik im Sinn wvon
Artikel 54(2) EPU sei,

3) der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags II
neu und erfinderisch gegeniiber die offenkundige
Vorbenutzung des Dichtungsprofils in dem BMWs des Typs
E87 sei.

Eine miindliche Verhandlung fand vor der

Beschwerdekammer am 28. Mai 2020 statt.

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Abweisung der Beschwerde, hilfsweise die

Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang auf
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der Grundlage eines der Hilfsantrage 3 oder 4,
eingereicht mit der Beschwerdebegrindung vom 18. Juni
2019. Sie erklarte, dass sie aufgrund der Ricknahme
ihrer Beschwerde das Patent nicht Uber die in der
Zwischenentscheidung als gewdhrbar erachtete Version

(Hilfsantrag 2) hinaus verteidige.

Der unabhédngige Anspruch des Hilfsantrags II lautet wie

folgt:

1. Dichtungsprofil (10) fir eine Fensterscheibe (110)
eines Kraftfahrzeugs (100), die zwischen einer
Offenstellung und einer SchlieBRstellung verschiebbar
ist, und eine erste Seitenflache (111), eine zweite
Seitenflédche (112) und eine Stirnflache (113) aufweist,

umfassend:

(a) einen Aufnahmeabschnitt (20), der im Querschnitt im
Wesentlichen U-formig ist und einen ersten Schenkel
(21), einen zweiten Schenkel (22) und eine den ersten
und zweiten Schenkel (21,22) miteinander verbindende

Basis (23) aufweist;

(b) eine Bodenlippe (30), die ein erstes Ende (31), das
an dem ersten Schenkel (21) angeordnet ist, und ein

zweltes Ende (32), das frei ist, aufweist, und

(c) einen Stiutzabschnitt (34), der zwischen der
Bodenlippe (30) und der Basis (23) vorgesehen und dazu
ausgebildet ist, die Bodenlippe (30) in der

SchlieBlstellung an der Basis (23) abzustitzen;

(d) dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenlippe (30)
eine gekrimmte Kontaktflache (33), die zwischen dem

ersten und dem zweiten Ende (31,32) angeordnet ist und
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die Stirnflache (113) der Fensterscheibe (110) in der

SchlieRstellung formschliissig umgreift, aufweist;

(e) wobei die Bodenlippe (30), die Basis (23), der
erste Schenkel (21) und der Stitzabschnitt (34) in der

SchlieBstellung einen Hohlraum (26) begrenzen;

(f) wobei die Bodenlippe (30) einen ersten
Nockenabschnitt (35) aufweist, der an die Kontaktflache
(33) angrenzt und dazu ausgebildet ist, die
Fensterscheibe (110) am Bewegen in einer Richtung
senkrecht zu einer Tangentialebene der Seitenflédche
(111,112) zu hindern, und

(g) dass wenigstens ein Vorsprung (24) vorgesehen ist,
der an der Basis (23) angeordnet ist, um ein
vollflachiges Anlegen der Bodenlippe (30) an die Basis

(23) zu verhindern.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgenden
Anlagen Bezug genommen:

- Anlage 1l: Zeichnung mit Nummer DA05804-DA05805.Q der
Firma SaarGummi aus dem Jahr 2011

- Anlage 2: Teil der Zeichnung der Anlage 1

- Anlage 16: JP H 08 318 740 A

- Anlage 17: EP 1 935 694 Al

- Anlage 18: JP HO 655 932 A

- Anlage 19: EP 2 222 491 AO

- Anlage 20: EP 1 279 542 Al

- Anlage 21: DE 102 00 809 Al

- Anlage 22: Zerlegebestatigung fiir einen BMW F25
(2012)

- Anlage 23: Auszug aus einem elektronischen
Teilekatalog der BMW Group

- Anlage 24: Abbildungen einer Fensterdichtung des BMW
F25 (2012)
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- Anlage 25: Profilquerschnitt der Fensterdichtung des
BMW F25 (2012) auf Pauspapier

- Anlage 26: Saargummi Fertigungszeichnung zu
Fensterfihrung hinten F25, Stand 8.7.2010

- Anlage 27: Saargummi Fertigungszeichnung zu Profil
E04872.L der Fensterfihrung hinten F25, Stand 8.7.2010
- Anlage 28: BMW Produktzeichnung zu Fensterfiihrung
hinten F25, Stand 22.7.2010

- Anlage 29: BMW Serienteile-Bestellung aus 2010

- Anlage 30: Saargummi Fertigungszeichnung zu
Fensterfithrung hinten F25, Stand 30.4.2008

- Anlage 31: Saargummi Fertigungszeichnung zu Profil
E04872.A der Fensterfihrung hinten F25, Stand
22.4.2008

- Anlage 32: BMW Produktzeichnung zu Fensterfiihrung
hinten F25, Stand 3.11.2008

- Anlage 33: BMW Versuchsteile-Bestellungen mit
Lieferschein Saargummi aus 2008

- Anlage 34: Saargummi Fertigungszeichnung zu Profil
E03694 der Fensterfihrung E87, Stand 14.2.2011

- Anlage 35: die Zeichnung von Anlage 1 mit hoherer
Auflosung

- Anlage 36: die Zeichnung von Anlage 7 mit hoherer
Aufldsung

- Anlage 37: die Zeichnung von Anlage 13 mit hdherer
Auflosung

- Anlage 38: die Zeichnung von Anlage 14 mit hdherer
Aufldsung

- Anlage 39: die Zeichnung von Anlage 15 mit hdherer

Auflosung
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Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde wird als unzuladssig verworfen - Regel

101(1), Artikel 108, Satz 3 und Regel 99(2) EPU.

2. Nach Artikel 108, Satz 3 und Regel 99(2) EPU hat die
Beschwerdefiithrerin in ihrer Beschwerdebegriindung
darzulegen, aus welchen Grinden die angefochtene
Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie
abzudndern ist und auf welche Tatsachen und

Beweismittel sie ihre Beschwerde stitzt.

Gemal Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage
(Kapitel IV.E.2.6.3.a) "muss die Kammer aus der
Beschwerdebegriindung ohne eigene Ermittlungen
unmittelbar ersehen kdnnen, warum die Entscheidung
falsch sein soll und auf welche Tatsachen der

Beschwerdefithrer seine Argumente stitzt."

3. Der Inhalt der 6-seitigen Beschwerdebegrindung der

Beschwerdefiithrerin lautet wie folgt:

3.1 Unter Punkt 1 ihrer Beschwerdebegriindung listet die
Einsprechende alle mit der Beschwerdebegriindung
eingereichte Anlagen 16-39 auf: Patentschriften
(Anlagen 16-21), weitere Beweismittel zur
Offentlichkeit der Vorbenutzung des Dichtungsprofils in
BMWs des Typs F25 (Anlagen 22-33), ein weiteres
Beweismittel zur Offentlichkeit der Vorbenutzung des
Dichtungsprofils in BMWs des Typs E87 (Anlage 34) und
Zeichnungen von Anlagen mit hdéherer Aufldsung, die
schon im Einspruchsverfahren eingereicht worden waren
(Anlagen 35-39).
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Unter Punkt 2 beanstandet die Beschwerdefiithrerin die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, wonach die
Vorbenutzung des Dichtungsprofils in den BMWs des Typs
F25 nicht ausreichend bewiesen sei; sie habe deshalb
Anlagen 22 bis 33 eingereicht. Nach Erlauterung der
verschiedenen Beweismittel fasst die Einsprechende
zusammen, dass damit ausreichend bewiesen sei, dass das
betreffende Dichtungsprofil der Firma SaarGummi gemalb
Anlage 2 in BMWs des Typs F25(X3) ab dem Jahr 2010

eingebaut und mit diesen Offentlich vertrieben wurde.

Damit setzt sich die Beschwerdebegrindung mit den
Entscheidungsgrinden auf Seite 6-8, Punkt 16.2 "Kein
ausreichender Beweis fir die behauptete offenkundige
Vorbenutzung "BMW TYP F25 (X3) mit Dichtungsprofilen
der Firma Saargummi" der Einspruchsabteilung
auseinander. Die Beschwerde bezieht sich daher

unmittelbar auf die angefochtene Entscheidung.

Unter Punkt 3 gibt die Einsprechende den Wortlaut des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 wieder.

Und unter Punkt 4 mit dem Titel "Mangelnde Neuheit und
erfinderische Tatigkeit" schreibt die Einsprechende
letztlich folgendes:

Wie sich beispielsweise aus der Zeichnung in Anlage 2 und auch der Darstellung in
Anlage 25 ergibt, weist die Fensterdichtung des BMW F25 alle oben genannten Merk-
male auf. Wie der Vergleich zeigt, ist die in den Figuren 2 und 3 des Streitpatents
gezeigte erfindungsgemdaBe Dichtungsprofil in den beanspruchten Merkmalen
identisch zu der Dichtung des BMW F25 ausgebildet. Der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 ist daher nicht neu. Zudem beruht der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 auch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit in Hinblick auf die
offenkundige Vorbenutzung durch die Fensterdichtung des BMW E87 und den
druckschriftichen Stand der Technik in den Anlagen 16 - 21.

Die Beschwerdefihrerin deutet somit zwei Angriffslinien

an, mit denen sie die Richtigkeit der Entscheidung und
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den Bestand des Patents in Frage stellen will: Fehlende
Neuheit gegeniiber der offenkundigen Vorbenutzung BMW
F25 und fehlender erfinderischer Schritt gegeniiber
einer Kombination der Vorbenutzung BMW E87 und den
Schriften Anlage 16 - Anlage 21. Beide werden jedoch

nicht im gebotenen Umfang substantiiert.

Es ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass die
Beschwerdefiihrerin, die nur die letzten drei oben
zitierten Zeilen auf die zweite Angriffslinie
verwendet, keinen Grund angibt, warum im Hinblick auf
die offenkundige Vorbenutzung durch die Fensterdichtung
des BMW E87 in Kombination mit den Patentschriften
16-21 die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung
nicht korrekt sei, wonach der Gegenstand des Anspruchs

1 erfinderisch sei.

Aber auch im Hinblick auf die erste Angriffslinie fehlt
es an der Darlegung der einzelnen Punkte, die fir die
Schlussfolgerung, das Patent sei neuheitsschadlich
getroffen und daher nicht bestandsfdhig, notwendig
ware. Die Beschwerdefihrerin versaumt es namlich, unter
Punkt 4 der Beschwerdebegrindung in Bezug auf die
angebliche offenkundige Vorbenutzung BMW F25 im
einzelnen zu zeigen, wo jedes der Merkmale von Anspruch
1 in der Zeichnung der Anlagen 2 und 25 offenbart sei,
sondern bestreitet insoweit nur mit einem pauschalen
Verweis auf diese Zeichnungen die Neuheit des gesamten

Gegenstands von Anspruch 1.

Es bleibt somit der Kammer und dem am
Beschwerdeverfahren Beteiligten iberlassen, selbst
Vermutungen anzustellen, wo diese Merkmale in der
offenkundigen Vorbenutzung BMW F25 verwirklicht sein
kéonnten. Um einen Mangel an Neuheit zu begrinden, ist

es i.d.R. notwendig, sich mit den einzelnen Merkmalen
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eines Anspruchs auseinanderzusetzen. Das bedeutet
nicht, dass man sich immer mit allen einzelnen
Anspruchsmerkmalen detailliert auseinandersetzen muss:
insbesondere fiir Merkmale, die im Vorverfahren nie
bestritten wurden, oder deren Verwirklichung im Stand
der Technik eine reine Selbstverstandlichkeit ist, kann
eine detaillierte Begriindung entfallen. Die Begriindung
muss jedoch ausreichen, um objektiv erkennen zu kdnnen,
aus welchen Grinden alle beanspruchten Merkmale im
Stand der Technik verwirklicht sein sollen. Wie unten
noch in Detail erlautert wird, ist im vorliegenden Fall
der pauschale Verweis auf die Zeichnungen in der
Beschwerdebegrindung nicht ausreichend, um die
diesbeziigliche Argumentation der Beschwerdefiihrerin

nachvollziehen zu kdnnen.

Daher ist es nicht ausreichend, dass die
Beschwerdebegriindung sich, wie oben dargelegt (Punkt
3.2), im Wesentlichen nur mit der Feststellung der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung,
wonach die behauptete offenkundige Vorbenutzung BMW F25
nicht ausreichend bewiesen ist, auseinandersetzt. Wirde
die Kammer sich insoweit der Argumentation der
Beschwerdefiihrerin anschlieBen, konnte die Kammer
lediglich feststellen, dass die offenkundige
Vorbenutzung zum Stand der Technik gehdért. Es ware aber
noch nicht belegt, dass die Vorbenutzung dabei den
Gegenstand der Erfindung auch neuheitsschadlich

vorwegnimmt.

Ein vollstandiger Sachvortrag, wie ihn Artikel 108 EPU
und Artikel 12 VOBK seit jeher verlangen (Artikel 12 (2)
VOBK 2007, nun Artikel 12 (3) VOBK 2020), erfordert bei
kumulativ aufeinander aufbauenden Argumentationslinien
die Darlegung samtlicher Tatsachen, die erst gemeinsam

das behauptete rechtliche Ergebnis tragen. Es kann
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insoweit spiegelbildlich nichts anderes gelten als beim
Vorgehen gegen eine Entscheidung, die mehrere
alternative Grinde aufzahlt, warum ein Patent nicht
erteilbar bzw. bestandsfahig ist. Hier ist es in der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt, dass
eine Beschwerdeschrift nur ausreichend substantiiert
ist, wenn sie sich mit allen Grinden, die der
Patentfdhigkeit entgegenstehen, befasst. Erst dann ist
dargelegt, dass die Entscheidung aufgehoben werden
sollte, vgl. etwa T 922/05, Griinde Nr. 3 und 4.
Gleiches muss umgekehrt gelten, wenn mehrere Griinde nur
kumulativ die Patentfdhigkeit eines aufrecht erhaltenen
Patents in Frage stellen, wie hier Zugehdrigkeit einer
Vorbenutzung zum Stand der Technik und Vorwegnahme der

Erfindung durch die Vorbenutzung.

Daher hédtte es der Beschwerdefihrerin im vorliegenden
Fall auch oblegen anzugeben, aus welchen Grinden die

Feststellung, dass der BMW F25 Stand der Technik sei,
zum Ergebnis fihren wirde, dass die Aufrechterhaltung
des Streitpatents durch die Einspruchsabteilung nicht
mehr gerechtfertigt wadre, d.h. warum diese behauptete

Vorbenutzung neuheitsschadlich wéare.

Zur Frage der Neuheit gegeniiber der offenkundigen
Vorbenutzung BMW F25 hat die Beschwerdefihrerin in der
Beschwerdebegriindung angegeben (siehe Punkt 3.4 oben),
dass das 1in den Figuren 2 und 3 des Streitpatents
gezeigte Dichtungsprofil in den maBgeblichen Merkmalen
identisch ausgepragt sei, wie das in den Zeichnungen
der Anlagen 2 und 25 gezeigte des BMW F25. Nach Ablauf
der Frist flr die Einreichung der Beschwerdebegrindung
prazisierte sie, dass die Zeichnungen der Anlagen 2 und
25 somit offensichtlich alle strukturellen und
funktionellen Merkmale des Anspruchs 1 offenbaren

wlirden. Die funktionellen Merkmale seien die Merkmale d
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und f. Diese wiirden sich jedoch auf die Fensterscheibe
beziehen, welche in Anspruch 1 in keiner Weise
definiert sei und daher der Gegenstand des Anspruchs 1
nicht weiter einschrédnken konnte. Dariber hinaus seien
die Materialeigenschaften des Dichtungsprofils nicht
beansprucht und selbst wenn diese Materialeigenschaften
beachtlich waren, ergebe sich aus den Anlagen 24 und 25
unmittelbar die Ausgestaltung der hier maBgeblichen
Komponenten des Dichtungsprofils aus einem elastischen
Gummimaterial. Zum Vorwurf der Unvollstandigkeit der
Beschwerdebegriindung fithrte sie an, dass ihre knappe
Begrindung auf der Grundlage der Zeichnungen
angemessener sei, als lange Erklarungen, die nichts
weiter hinzufligen wiirden, sondern die Begrindung nur

unnotig verlangern wiirden.

Die Argumentation der Beschwerdefihrerin bestatigt,
dass es notwendig gewesen ware, bereits in der
Beschwerdebegriindung zumindest hinsichtlich der
Merkmale d und f, die unbestritten funktionelle Angaben
enthalten, Erlauterungen zu geben, um den Einwand der
mangelnden Neuheit nachvollziehen zu konnen. Entweder
hatte die Beschwerdefiihrerin erkldren miissen, warum die
funktionelle Angaben gemal diesen Merkmalen keine
Einschrankungen des beanspruchten Gegenstand bewirken
sollen. Oder sie hatte angeben miissen, warum die
funktionellen Merkmale auch bei der offenkundigen
Vorbenutzung verwirklicht seien. Fir beide Merkmale d
und £ muss namlich erkannt werden, wie das
Dichtungsprofil sich verformen wird, wenn eine wie auch
immer ausgestaltete Fensterscheibe in der geschlossenen
Position ist. Die Zeichnungen in den Anlagen 2 und 25
zeigen jedoch in keiner Weise, wie sich das
Dichtungsprofil und hier insbesondere die Bodenlippe in
der geschlossenen Position der Fensterscheibe verformt

und welche seitlich angreifenden Krafte dann ggfs.
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aufgenommen werden. Obwohl es aus den Anlagen 2 und 25
implizit ist, dass das Dichtungsprofil aus flexiblem
Material besteht, kann sein Flexibilitdtsgrad in keiner
Weise aus den Zeichnungen in den Anlagen 2 und 25
abgeleitet werden. Daher konnen keine Aussagen dariber
getroffen werden, ob die Bodenlippe die Stirnflache der
Fensterscheibe in der SchlieRstellung formschliissig
umgreifen wird und ob die Bodenlippe die Fensterscheibe
am Bewegen in eine Richtung senkrecht zu einer
Tangentialebene der Seitenfldche hindern wird.

Es ist daher im vorliegenden Fall nicht moglich, die
Merkmale d und f in den Zeichnungen der Anlagen 2 und

25 ohne weitere Erlauterungen zu identifizieren.

Dariiber hinaus ist die Beschwerdefithrerin der
Auffassung, dass die Beschwerdebegrindung im Lichte
ihre Vorgeschichte zu priifen ist, also im Lichte des

Einspruchsverfahrens.

Es ist seit langem anerkannt, dass das
Beschwerdeverfahren keine bloRe Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens, sondern ein eigenes Verfahren
ist. Dementsprechend verlangt Artikel 12(3) VOBK 2020:
"Die Beschwerdebegrindung und die Erwiderung miissen das
vollstandige Beschwerdevorbringen eines Beteiligten
enthalten. Dementsprechend miissen sie deutlich und
knapp angeben, aus welchen Griinden beantragt wird, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuandern oder
zUu bestatigen; sie sollen ausdricklich alle geltend
gemachten Antrdge, Tatsachen, Einwande, Argumente und

Bewelismittel im Einzelnen anfihren".

Es ist zuerst zu betonen, dass in der
Beschwerdebegriindung keine (spezifische) Bezugnahme auf

Eingaben im Einspruchsverfahren gemacht worden sind.
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Aber selbst wenn man sich auf das Einspruchsverfahren
stiitzen wollte, wirde man erkennen, dass die Merkmale d
und f auch dort bereits umstritten waren (Siehe Seiten
9-12 des Schreibens der Patentinhaberin vom

14. November 2017 im Einspruchsverfahren und Punkt 12,
auf Seiten 5-7 der Ladung zur miindlichen Verhandlung
vom 10. Januar 2018 im Einspruchsverfahren - dort wird
unter Punkt 12.4 am Ende auch das Vorliegen eines
Nockenabschnitts gemal Merkmal f als noch zu beweisen
bezeichnet) . Es konnte also nicht davon ausgegangen
werden, dass angesichts einer friuheren Einigkeit
zwischen den Parteien weiterer Vortrag auch im
Beschwerdeverfahren nicht erforderlich sein wiirde.
Vielmehr musste die Beschwerdefiilhrerin auch vor dem
Hintergrund des Vortrags der Parteien und der
Einschatzung der Einspruchsabteilung im
Einspruchsverfahren davon ausgehen, dass ein
Beschwerdevortrag, der sich auf eine neuheitsschadliche
Vorwegnahme der Erfindung durch die Vorbenutzung BMW
F25 stiitzt, auch eine Begriindung zur Offenbarung der
einzelnen Merkmale des Patentanspruchs in den Anlagen 2

und 25 erforderte.

Zusammenfassend ist die Begriindung fir die mangelnde
Neuheit und die mangelnde erfinderische Tatigkeit wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags II in der
Beschwerdebegriindung unzureichend. Die
Beschwerdebegrindung ist somit nicht schlissig und die
Kammer kann nicht ohne eigene Ermittlungen unmittelbar

ersehen, warum die Entscheidung falsch sein soll.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzuladssig verworfen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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A. Vottner G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



