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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende 02 legten
jeweils form- und fristgerecht Beschwerde gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der
festgestellt wurde, dass unter Bericksichtigung der wvon
der Patentinhaberin vorgenommenen Anderungen das
europaische Patent Nr. 3 459 699 und die Erfindung, die
es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des

Ubereinkommens geniigen.

Die Einsprechende 01 ist nach Artikel 107 Satz 2 EPU

weiterhin Verfahrensbeteiligte.

Die Einspriiche der Einsprechenden 01 und 02 richteten
sich jeweils gegen das Streitpatent in gesamten Umfang
auf Grundlage der Einspruchsgriinde der Artikel 100 a),
54 und 56 EPU (Neuheit und erfinderische Tatigkeit).
Die Einsprechende 02 machte zusatzlich den
Einspruchsgrund unzuladssiger Erweiterung nach Artikel
100 ¢) EPU geltend.

Mit Mitteilung gemaRl Artikel 15 (1) VOBK vom

10. September 2024 teilte die Kammer den Beteiligten
ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage
mit, derzufolge beide Beschwerden voraussichtlich

zurickzuweisen sein dirften.

Keine der Beteiligten reagierte schriftlich inhaltlich

auf diese Mitteilung.

Am 3. Dezember 2024 fand die miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.



VIT.

VIIT.

IX.
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Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der miindlichen

Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der

mindlichen Verhandlung verkilindet.

Die beschwerdefiihrende Patentinhaberin beantragte
die Verwerfung des Einspruchs der Einsprechenden 01
als unzulédssig und
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter
Fassung,
sowie hilfsweise
die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung im Umfang einer der Hilfsantrage 1, la oder
1lb, vorgelegt im Einspruchsverfahren,
weiter hilfsweise die Zurickweisung der Beschwerde
der Einsprechenden 02,
weiter hilfsweise bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung im Umfang einer der Hilfsantrage
2neu, 3neu, 4neu oder 5neu, erstmalig vorgelegt im

Beschwerdeverfahren.

Die gleichfalls beschwerdefiithrende Einsprechende 02
beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den vollumfanglichen Widerruf des Patents.

Die verfahrensbeteiligte Einsprechende 01 beantragte
die Zurickweisung der Beschwerde der

Patentinhaberin.

In dieser Entscheidung wird auf die folgenden Dokumente
Bezug genommen:
D3: DE 100 04 836 C1;



XT.

XIT.

- 3 - T 0323/23

D5: Zeichnung des Messers zu OV1 mit
Schwarzungen;

D5'': Zeichnung des Messers zu OV1 ohne
Schwarzungen;

D6: Rechnung zu OV1;

D7: Lieferschein zu OV1;

D8: Auftragsbestatigung zu OV1;

D21: Zeichnung des Messers zu OVlneu;

D22: Zeichnung des Messers zu OVlneu;

D23: Kaufauftrag zu OVlneu;
D24: Kaufauftrag zu OVlneu;
D25: Internet-Information zu OVlneu;

D26: E-Mail Korrespondenz zu OVZneu.

Wie in der Entscheidung nachfolgend dargelegt, ist eine
Wiedergabe der unabhangigen Anspriiche des Hauptantrags,
sowie von Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag la nicht

erforderlich.

Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 1b lautet wie folgt
(Merkmalsanalyse entsprechend des Anhangs der

angefochtenen Entscheidung) :

"M1' Schneidmesser, ndmlich Sichelmesser oder
Spiralmesser, filir eine Vorrichtung zum Aufschneiden
von Lebensmittelprodukten, insbesondere flir einen
Hochgeschwindigkeitsslicer, das wdhrend eines
Schneidbetriebs um eine Drehachse (11) rotiert,

M2 mit einer radial duBeren, als Schneide wirksamen
Unmfangskante (13), die einen gekriimmten Verlauf um
die Drehachse (11) aufweist, und

M3 mit einer Vielzahl von Schneidzdhnen (15), die
aufeinanderfolgend entlang der Umfangskante (13)
verteilt angeordnet sind,

M4 wobei jeder Schneidzahn (15) eine Schneide

aufweist, die eine Schneidfldche (17) und eine die
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Schneidfl&dche (17) radial auBBen begrenzende
Schneidkante (19) umfasst,

M12' wobei zumindest einige Schneidkanten (19) oder
jede Schneidkante (19) mit einer Verbindungsstrecke
(V) einen von Null verschiedenen Anschnittwinkel
(AsW) einschlieB3t, wobel die Verbindungsstrecke (V)
die beiden hinteren Enden (19b) einer jeweiligen
Schneidkante (19) und der unmittelbar nachfolgenden
Schneidkante (19) miteinander verbindet, und

M11' wobei das vordere Ende (19a) der jeweiligen
Schneidkante (19) nicht auf der Verbindungsstrecke
(V), sondern auf einem kleineren Radius liegt,

M7 wobei jeweils die Schneidfldchen (17) zweier
unmittelbar aufeinanderfolgender Schneidzdhne (15)
durch eine Ubergangsfldche (23) miteinander
verbunden sind,

M8 wobel die Ubergangsfldche (23) als eine
beziiglich der Schneidfldchen (17) zurilickspringende
Vertiefung ausgebildet 1ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M9 jede Schneidflédche (17) sowohl mit der
Schneidflédche (17) eines unmittelbar vorhergehenden
Schneidzahns (15) als auch mit der Schneidfldche
(17) eines unmittelbar nachfolgenden Schneidzahns

(15) durch eine der Vertiefungen verbunden ist.

XIII. Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag lc unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1lb durch die zusatzlichen
Merkmale

"wobel die Ubergangsfldche (23) radial auBen durch
eine die beiden Schneidkanten (19) der Schneidzdhne
(15) verbindende Ubergangskante (21) begrenzt ist,
wobel die Ubergangskante (21 ) als eine
Schneidkante ausgebildet ist, wobei alle
Schneidkanten (19) und alle jeweils zwel

unmittelbar aufeinanderfolgende Schneidkanten (19)



XIV.

XV.
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verbindenden Ubergangskanten (21) gemeinsam eine
nicht unterbrochene Schneide bilden, die in der
Schneidebene (SE) liegt".

Im Hinblick auf die Entscheidung der Kammer ist eine
Wiedergabe des Wortlauts der Hilfsantrdge 2neu, 3neu,

4dneu oder bSneu nicht erforderlich.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.

Entscheidungsgriunde

Zuldssigkeit des Einspruchs der Einsprechenden 01
(Regel 76 (2) c) EPU)

Die Beteiligten verwiesen in der mindlichen Verhandlung
vor der Kammer hinsichtlich der Frage der Zuladssigkeit
des Einspruchs der Einsprechenden 01 allein auf ihr
schriftsatzliches Vorbringen (vgl. Protokoll der
mindlichen Verhandlung, Seite 2, Absatz 4). Da sie im
Ergebnis die von der Kammer in der Mitteilung gemab
Artikel 15 (1) VOBK dargelegte vorlaufige Meinung weder
welter kommentierten noch bestritten, sieht die Kammer
- nachdem sie erneut alle relevanten Aspekte in Bezug
auf diese Fragen berilicksichtigt hat - keinen Grund, von
ihrer in der Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK
dargelegten vorlidufigen Uberzeugung abzuweichen und

bestatigt diese, wie im Folgenden naher dargestellt.

Die Patentinhaberin bemdngelte, dass der Einspruch der
Einsprechenden 01 entgegen Punkt II.1 der

Entscheidungsgriinde als unzulédssig zu verwerfen sei.



- 6 - T 0323/23

Der Einspruch der Einsprechenden 01 basiere allein auf
einem Einwand mangelnder Neuheit der Anspriiche 1 und 3
des Streitpatents gegeniiber einer angeblichen

6ffentlichen Vorbenutzung (im Folgenden: "OV1"), wobei
der Gegenstand der Vorbenutzung OV1 allein durch das -
in Teilen durch Schwarzungen bearbeitete - Dokument D5

nachgewiesen wurde.

Die Substantiierung dieses Einwands in der
Einspruchsschrift der Einsprechenden 01 beschranke sich
auf einen bloBen Verweis auf die Zeichnung des
Dokuments D5 und auf eine wortliche Wiederholung des
jeweiligen Merkmals. Auch die Einspruchsabteilung sei
im weiteren Verlauf bei der Frage der Zulassung der
nicht bearbeiteten Zeichnung D5'' zu der Einschatzung
gekommen, dass die in Dokument D5 dargestellten
technischen Merkmals des dort gezeigten Schneidmessers
nicht zweifelsfrei nachvollziehbar seien. Die
Einsprechende 01 habe es damit im Ergebnis der
Einspruchsabteilung und der Patentinhaberin {iberlassen
zu ermitteln, woraus sich die behauptete mangelnde
Neuheit ergeben solle, so dass das Erfordernis einer
ausreichenden Substantiierung im Sinne der

Regel 76 (2) c) EPU nicht erfillt worden sei.

Die Kammer schlieBlt sich dieser Argumentation nicht an.

GemaR standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist es fiir die Zuldssigkeit des Einspruchs unerheblich,
ob das Vorbringen ausreichend relevant oder richtig
ist, um einen Widerruf des Patents zu begrinden. Fir
die Zulassigkeit des Einspruchs reicht es aus, dass ein
diskutierfahiger Fall etabliert wird (vgl.
Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage
2022, Iv.C.2.2.8 d)).
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Auch wenn Dokument D5 in einer durch Schwadrzungen
Uberarbeiteten Fassung vorgelegt wurde, ist der
erkennbare Umfang des Dokuments D5 derart begrenzt,
dass fir die Verfahrensbeteiligten und die
Einspruchsabteilung keine Schwierigkeiten bestanden um
festzustellen, welche Teile des Dokuments D5 einzelne
Merkmale der Anspriiche 1 bzw. 3 gemaB Hauptantrag

betreffen sollen.

Die sich anschlielende Frage, ob tatsachlich samtliche
Merkmale der Anspriiche 1 und 3 gemal Hauptantrag dem
Dokument D5 zu entnehmen sind oder welchen
Offenbarungsgehalt das Dokument D5 aufweist, ist ein
Aspekt der Begriindetheit und daher fir die Frage der
Zulassigkeit nicht erheblich.

Der Einspruch der Einsprechenden 01 ist folglich
zulassig, weil er die Erfordernisse der Artikel 99 (1)
EPU und der Regel 76 EPU erfullt.

Urspriingliche Offenbarung von Anspruch 1 gemdf
Hauptantrag (Artikel 76 (1) bzw. 123 (2) EPU)

Die Einsprechende 02 wandte sich gegen die in Punkt IT.
5.1 der Entscheidungsgriinde getroffene Feststellung,
dass Anspruch 1 gemaB Hauptantrag die Erfordernisse der
Artikel 76 (1) bzw. 123 (2) EPU erfiille.

Die Einspruchsabteilung gelangte zu dem Ergebnis, dass
der Merkmal M9 des Anspruchs 1 gemd@B Hauptantrag in der
Stammanmeldung zwar nicht wortlich offenbart sei. Die
Fachperson entnehme das Merkmal M9 der Stammanmeldung
gleichwohl, da es keinen substanziellen Unterschied
zwischen dem Merkmal M9 und dem Merkmal M7 in

Kombination mit dem Merkmal M8 gebe.
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Weil Merkmal M7 jedoch zweifelsfrei urspringlich
offenbart wurde, gelte dies entsprechend auch fir das
Merkmal M9.

Die Einsprechende 02 trug vor, dass die Formulierung
"jeweils" in Merkmal M7 nicht besage, dass die
Schneidflachen samtlicher Schneidzahne mittels einer
Ubergangsfldche miteinander verbunden sind. Merkmal M7
kénne vielmehr dahingehend verstanden werden, dass die
Schneidflachen zweier unmittelbar aufeinanderfolgenden
Schneidzdhne durch eine Ubergangsfliche miteinander
verbunden sind, die Schneidfldche eines anderen Paares
von unmittelbar aufeinanderfolgenden Schneidzahnen
jedoch nicht, da das Merkmal dazu keine Angabe
enthalte.

Damit wiederholte die Einsprechende 02 im Ergebnis ihr

Vorbringen aus dem Einspruchsverfahren.

Die Einspruchsabteilung stellte jedoch auf dieses
Vorbringen zu Recht ferner fest, dass die Fachperson
die Offenbarung des urspringlichen Anspruchs 9 der
Stammanmeldung, der die Basis fir die Aufnahme des
Merkmals M7 bildet, im Zusammenhang mit der gesamten
urspringlichen Beschreibung der Stammanmeldung erfasst
und daher insbesondere aus der urspringlichen Figur 2
der Stammanmeldung unmittelbar und eindeutig die Lehre
des Merkmals M9 offensichtlich werde. Es kam aus Sicht
der Einspruchsabteilung daher nicht notwendigerweise
darauf an, ob die Merkmale M7 (in Kombination mit MS8)
und M9 synonym zu verstehen sind, Vielmehr griindete die
Einspruchsabteilung ihre Entscheidung zusatzlich
darauf, dass Merkmal M9 sich der Fachperson jedenfalls
aus dem urspringlichen Anspruch 9 und der Offenbarung

der Figur 2 der Stammanmeldung ergibt.
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Die Kammer erkennt keine Unrichtigkeit in dieser
Feststellung der Einspruchsabteilung, zumal von den
Einsprechenden nach einem entsprechenden Hinweis in der
Mittelung nach Artikel 15 (1) VOBK auch in der
mindlichen Verhandlung nicht zu diesem Aspekt der

Entscheidungsgriinde vorgetragen wurde.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag erfiillt somit die
Erfordernisse der Artikel 76 (1) bzw. 123 (2) EPU, so
dass Artikel 100 (c) EPU insoweit der Aufrechterhaltung
des Patents nicht entgegensteht.

Neuheit des Hauptantrags, Hilfsantrags 1,
Hilfsantrags la und Hilfsantrags 1lb (Artikel 54(2) EPU)

Der Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag 1 entspricht
Anspruch 3 des Hauptantrags.

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag la entspricht der dritten
Alternative des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1, mithin
also der dritten Alternative des Anspruchs 3 gemab
Hauptantrag, und dem zusatzlichen Merkmal, dass
"das vordere Ende der jeweiligen Schneidkante nicht
auf der Verbindungsstrecke, sondern auf einem

kleineren Radius liegt".

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag lb unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag la dadurch, dass er
erganzend auf ein Sichelmesser oder Spiralmesser als

Anspruchsgegenstand beschrankt wurde.

Die in Punkt II.8.2 der Entscheidungsgriinde getroffene
Feststellung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 1lb nicht neu gegeniiber der geltend
gemachten Vorbenutzung OV1 (siehe Dokumente D5, D5'',
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D6 bis D8) ist, trifft somit notwendigerweise auch auf
den Gegenstand von Anspruch 3 gemal Hauptantrag, als
auch auf die Gegenstande der jeweiligen Anspriiche 1 der
Hilfsantrdge 1 und la zu, so dass allein
entscheidungserheblich ist, ob Anspruch 1 gemalB
Hilfsantrag 1lb neu gegeniiber der von der Einsprechenden

01 geltend gemachten Vorbenutzung OV1 ist.

Dem widersprach die Patentinhaberin nicht (vgl.
Protokoll der miindlichen Verhandlung, Seite 3, Absatz
1).

Die Patentinhaberin wandte sich gegen die Feststellung
der Einspruchsabteilung zur mangelnden Neuheit des
Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 1lb und trug vor, dass die
offenkundige Vorbenutzung OVl nicht hinreichend
bewiesen sei. Die Einsprechende 01 sei eng mit der an
der geltend gemachten Benutzung beteiligten Verkauferin
verbunden, so dass hohe MabBstdbe an den Nachweis der

behaupteten offenkundigen Vorbenutzung anzulegen seien.

Die Patentinhaberin bezweifelte, dass im Rahmen der
Vorbenutzung eine Lieferung stattgefunden habe, da eine
- wie auch immer geartete - Annahmebestadtigung nicht

vorgelegt wurde.

Die Kammer erachtet jedoch den Lieferschein D7 als
hinreichenden Nachweis flir eine Lieferung. Dieser
enthdlt sowohl Angaben zum gelieferten Gegenstand, den
Lieferadressaten als auch das Lieferdatum. Grinde, die
Zweifel an einer erfolgten Lieferung entstehen lassen
konnten, sind weder vorgetragen worden, noch sind sie

ersichtlich.

Ferner wandte sich die Patentinhaberin gegen die

Offenkundigkeit der Vorbenutzung. Sie trug vor, dass
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von der Einsprechenden 01 lediglich behauptet werde,
dass die Lieferung des Messers ohne jegliche

Geheimhaltung erfolgte.

Bei der Erhebung des Einspruchs sei zum Nachweis der
technischen Merkmale des Gegenstands der offenkundigen
Vorbenutzung das Dokument D5 vorgelegt worden, wobei
durch Schwédrzungen Offenbarungsteile der technischen
Ausgestaltung entfernt wurden. Dies weise darauf hin,
dass die Verkauferin bzw. die mit der Verkauferin
verbundene Einsprechende 01 ein Interesse an einer
Geheimhaltung technischer Eigenschaften des verkauften
Produkts hatten.

Der kurze Zeitraum des in Dokument D5'' angegebenen
Freigabe-Datums ("Released:") vom 8. Juni 2016 und des
Bestelldatums vom 25. Juli 2016 spreche ferner dafir,
dass das gelieferte Messer kein seit langerem
erhdltliches Serienprodukt sei, sondern dass es sich um
einen Probenverkauf handelte. Dies werde zusatzlich
dadurch gestiitzt, dass nur ein einzelnes Produkt (nicht

mehrere) an den Kaufer vertrieben wurde.

Die Kammer ist von diesen Argumenten nicht lberzeugt.

Die Einsprechende 01 hatte bereits mit dem
Einspruchsschriftsatz angeboten, das Dokument D5 in der
urspringlichen, nicht bearbeiteten Version vorzulegen
und ist diesem Angebot dann auch durch Einreichung des
Dokuments D5'' nachgekommen. Ferner kann daraus, dass
im Einspruchsverfahren Teile eines Dokuments geschwarzt
vorgelegt wurden, nicht zwingend auf ein
Geheimhaltungsinteresse wahrend des Verkaufs des
Messers an einen Dritten, namlich der SAS S.C.O.,

geschlossen werden.
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SchlieBlich lasst sich auch aus dem Verkauf eines
einzelnen Produkts nicht darauf schlieBen, dass eine
implizite Geheimhaltungsvereinbarung getroffen wurde.
Im Gegenteil enthalten samtliche vorgelegten Dokumente
D5, D5'' und D6 bis D8 zum Auftrag und der Lieferung im
Rahmen der Vorbenutzung keine Hinweise auf eine
besondere Geheimhaltungsvereinbarung, sondern weisen
vielmehr auf einen unbeschrankten Verkauf hin, auch
wenn dieser lediglich ein einzelnes Produkt betroffen

haben mag.

Im Ergebnis teilt die Kammer die Feststellung der
Einspruchsabteilung, dass das in Dokument D5 bzw. D5'"'
vertriebene Produkt im Rahmen eines normalerweise im
Geschaftsverkehr Ublichen Verkaufs an die Firma SAS
S.C.0. geliefert wurde, und das Produkt somit durch den

Verkauf offenkundig wurde.

Zum Nachweis des Gegenstands der offenkundigen
Vorbenutzung legte die Einsprechende 01 bei Einreichung
des Einspruchs zunadchst das geschwarzte Dokument D5 vor
und prasentierte in Reaktion auf den spateren
Hilfsantrag 1lb wahrend der mundlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung das bereits mit der
Einspruchsschrift angekiindigte, jedoch nicht vorgelegte
Dokument D5'', um weitere Details des verkauften

Messers darzulegen.

Die Einspruchsabteilung lieB Dokument D5'' in Ausitbung
des ihr nach Artikel 114 (2) EPU zustehenden Ermessens
ins Verfahren zu, da Dokument D5'' im Rahmen der
Beurteilung der Neuheit von Anspruch 1 gemaRB

Hauptantrag prima facie relevant sei.

Hiergegen wandte sich die Patentinhaberin.
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Sie argumentierte, dass sich die Einsprechende 01
bewusst dafiir entschieden habe, innerhalb der
Einspruchsfrist nur die geschwarzte Zeichnung D5
vorzulegen, obgleich sie iber das Dokument D5''
verfiigte. Das Risiko eines verspateten Vorbringens

liege daher bei der Einsprechenden 01.

Ferner liege der in der Zwischenentscheidung
angegebene, entscheidende Grund fir die Relevanz des
Dokuments D5'' nicht wvor, denn bereits dem Dokument D5
sei die bestimmungsgemdle Drehrichtung des Messers zu
entnehmen. Zudem gebe auch das Dokument D5'' nicht
hinreichende Details zur Geometrie des dargestellten
Gegenstands wieder, so sei das Merkmal M12' nicht
eindeutig dem Dokument D5'' unmittelbar und eindeutig

zUu entnehmen.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist es jedoch nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die
gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein
erstinstanzliches Organ zu prifen, um zu entscheiden,
ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeiibt hatte.
Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann tber die Art
und Weise, in der die Abteilung, die die angefochtene
Entscheidung erliel, ihr Ermessen ausgelibt hat,
hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass
diese Abteilung ihr Ermessen nach MaBgabe der falschen
Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien
oder in willkiirlicher Weise ausgeiibt hat (siehe RdB,
supra, 10. Auflage 2022, IV.C.4.5.2).

Die Einsprechende 01 legte das Dokument D5'' als
Reaktion auf den in Vorbereitung zur mindlichen
Verhandlung gestellten Hilfsantrag 1lb vor, und die

Patentinhaberin erhielt auch hinreichend Zeit, sich mit
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dem Dokument D5'' auseinanderzusetzen und sich dazu zu

aulBern.

Die Einspruchsabteilung traf ihre Ermessensentscheidung
Uber die Zulassung des Dokuments D5'' in zutreffender
Weise anhand des Kriteriums der prima facie Relevanz
und gelangte dann zu dem Ergebnis, dass das Dokument
D5'' hoch relevant flir die Beurteilung der
Patentfédhigkeit des Patents angesehen wird. Im Ergebnis
bestatigte sie diese Entscheidung auch in der folgenden
inhaltlichen Prifung durch ihre Feststellung zur
mangelnden Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gemaRB
Hilfsantrag 1lb auf Grundlage ihrer Bewertung von

Dokument D5''.

Soweit die Patentinhaberin ihr Vorbringen nun darauf
stiitzt, dass sie die Beurteilung der Frage der prima
facie Relevanz des Dokuments D5'' durch die
Einspruchsabteilung nicht teilt, begehrt sie im
Ergebnis eine Inhaltskontrolle der von der
Einspruchsabteilung getroffenen Ermessensentscheidung.
Die Kammer kann allerdings in der prima facie Bewertung
der Einspruchsabteilung zur Relevanz des Dokuments D5'"'
keinen offensichtlichen Fehler oder eine willkirliche
Ermessensausiibung durch die Einspruchsabteilung

erkennen.

Damit besteht fiir die Kammer keine Grundlage, sich {lber
die Art und Weise hinwegzusetzen, in der die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgelibt hat, und das
von der Einspruchsabteilung zugelassene Dokument D5''
vom Verfahren auszuschlieBen. D5'' ist somit Teil des

Verfahrens.

Die Patentinhaberin wandte sich weiter gegen die

Feststellung in den Punkten II.5.2 und II.8.2 der
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Entscheidungsgriinde, dass sich aus Dokument D5''
samtliche Merkmale des Anspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 1lb

ergeben.

Thren Einwand stitzte die Patentinhaberin im
Wesentlichen darauf, dass die in Dokument D5''
wiedergegebenen, an sich zweidimensionalen Zeichnungen
ohne weitere Erlduterungen der einzelnen Abbildungen
und dargestellten Elemente es der Fachperson nicht
ermdglichen, die Funktion einzelner Elemente
zwelifelsfrei zu entnehmen. So bleibe die raumliche
Gestaltung und der Anschnittwinkel der Schneidzahne
unklar. Ebenso sei dem Dokument nicht eindeutig zu
entnehmen, dass sich die Schneidzahne iber die gesamte

Schneidkante erstrecken.

Sie tragt vor, dass sich deshalb Anspruch 1 gemalB
Hilfsantrag 1lb von der Lehre des Dokuments D5'' durch
die Merkmale M4, M7 bis M9, MI11' und M12'

unterscheidet.

Die Kammer folgt auch dieser Argumentation nicht und
folgt dagegen den in der angefochtenen Entscheidung

angegebenen Griunden.

Die Einsprechende 01 erwiderte zurecht, dass Dokument
D5'' eine technische Zeichnung des dargestellten
Gegenstands ist, der die Fachperson ohne weiteres auch
raumliche Informationen und MaBangaben entnimmt.
Insbesondere der Darstellung der Details zu den an der
Umlaufkante des dargestellten Messers vorgesehenen
"teeths" sind auch unmittelbar Informationen zu der
Beschaffenheit bzw. Geometrie der Schneidzahne zu
entnehmen. Die Fachperson wird dabei auch zweifelsfrei
erkennen, dass die Schneidzd&hne eine obere

Schneidflache mit einer diese begrenzende Schneidkante
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umfasst (siehe in D5'' die vergroblert dargestellten
Zédhne in der kleineren Zeichnung oben zwischen den
Zeichnungen "frontside of knife" und "backside of

knife").

Das Merkmal M4 ist somit der Offenbarung des Dokuments
D5'"' zu entnehmen. Dies gilt gleichermaRen fir die

Merkmale M7 bis M9 (siehe wieder in D5'' die kleinere
Zeichnung oben zwischen den Zeichnungen "frontside of

knife" and "backside of knife").

Auch ergibt sich aus Dokument D5'' zweifelsfrei eine
beim Gebrauch vorgegebene Drehrichtung des
Sichelmesser, so dass sich die Merkmale M11' und M12'
unter zusatzlicher Beriicksichtigung der zum besseren
Verstandnis mit Hilfslinien versehenen
Detaildarstellung "DETAILF" der Schneidzahne in

Dokument D5'' ergeben.

Entsprechend stellte die Einspruchsabteilung zurecht
fest, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 1lb aus der offenkundigen Vorbenutzung
bekannt war. Dies gilt damit entsprechend fiur die
Gegenstande von Anspruch 3 gemal Hauptantrag (in der
dritten Alternative), Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1
und Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag la.

Im Ergebnis ist die Beschwerde der Patentinhaberin

nicht erfolgreich.

Anderungen in Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 1c
(Artikel 123 (2) EPU)

Die Einsprechende 02 wandte sich gegen die Feststellung
in Punkt II.9.2.1 der Entscheidungsgriinde, dass die dem

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrags 1lc hinzugefigten Merkmale
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in den urspringlichen Anspriichen 7, 9 und 10 offenbart
waren. Der Einwand beruht dabei allein auf Artikel

123 (2) EPU, wie es die Einsprechenden in der
mindlichen Verhandlung bestdtigten (vgl. Protokoll der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer, Seite 3, Absatz
2)

Es ist zwischen den Beteiligten unstrittig, dass die
dem Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag lc hinzugefiigten
Merkmale eine spezifische Kombination der in den
urspringlichen Ansprichen 7, 9 und 10 offenbarten

mbéglichen Varianten darstellen.

Bereits deshalb ist die Merkmalskombination aber nicht
"willkilirlich und neu", wie es die Einsprechenden
vortragen. Vielmehr stellt die in Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag lc vorgenommenen Anderungen gegeniiber den
urspringlich eingereichten Unterlagen keine neue

technische Information dar.

Im Ergebnis bemdngeln die Einsprechenden namlich
allein, dass sich die Kombination der verschiedenen, in
den urspringlichen Anspriichen als optional angegebenen
Merkmale mangels eines entsprechenden Hinweises in der
urspringlichen Beschreibung und der sehr groBen Anzahl
an Kombinationsmdglichkeiten der angegebenen Optionen
fiir die Fachperson nicht klar und eindeutig ableiten

liebBe.

Die Kammer schlielt sich jedoch der Feststellung der
Einspruchsabteilung an, dass die Anzahl der Variationen
aus den urspriinglichen Anspriichen 7, 9 und 10 - auch
vor dem Hintergrund mehrerer "und/oder"-Verkntpfungen -
fiir die Fachperson lbersichtlich bleibt, zumal die
Einspruchsabteilung zu der Offenbarung der

Merkmalskombination ergédnzend auf die Absatze 50 und 51
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(d.h. Seite 15, Zeilen 17 bis 29) der urspriinglich
eingereichten Beschreibung sowie die urspriinglichen
Figuren 2 und 3 verweist, welche die Fachperson
zusatzlich bericksichtigt. Sie erhielt damit einen
deutlichen Hinweis auf diese Merkmalskombination, der
zusadtzlich insbesondere auch durch die Lehre von Absatz
53 (d.h. Seite 16, Zeilen 8 bis 18) der urspringlich
eingereichten Beschreibung bekraftigt wird, auf den die
Patentinhaberin wahrend der miindlichen Verhandlung vor

der Kammer verwies.

Im Ergebnis sah sich die Fachperson auf Grund der Lehre
in der urspriinglichen Beschreibung angesichts der in
den genannten urspriinglichen Anspriichen angegebenen
moglichen Kombinationen keiner besonderen Komplexitat
gegenliber, die dazu gefihrt hatte, die in Anspruch 1
gemal Hilfsantrag lc ergdnzte Merkmalskombination nicht
in Betracht zu ziehen. Vielmehr erkannte die Fachperson
den Gegenstand des Anspruchs 1 gemaBl Hilfsantrag lc als
technisch sinnvolle Ldsung, unabhangig davon, dass auch
die weiteren vorher in den mdéglichen Kombinationen
enthaltenen Merkmale ebenfalls einen technischen Gehalt

aufweisen.

Der Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag lc wurde folglich
nicht in der Weise geandert, dass sein Gegenstand iber
den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht. Die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU sind erfiillt.

Dokumente D21 bis D25 sowie D26 und darauf beruhende

Einwdnde

Mit ihrer Beschwerdebegriindung legt die Einsprechende
02 erstmalig die Dokumente D21 bis D25 zu einer

angeblich offenkundigen Vorbenutzung ("OVlneu") und
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macht geltend, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 1lc nicht neu gegeniiber OVlneu sei und
gegenliber einer Kombination der Dokumente D5'' und D21

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhte.

Ferner legte sie Dokument D26 zu einer weiteren,
angeblich offenkundigen Vorbenutzung ("OV2neu") vor,
hielt die darauf beruhenden Einwé&nde wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer jedoch nicht mehr

aufrecht.

Die Patentinhaberin riigte die auf OVlneu beruhenden
Einwande als verspatet und trug vor, dass die Dokumente
D21 bis D25 und die darauf beruhenden Einwande bereits
im Einspruchsverfahren hatten vorgebracht werden

mussen.

Die Frage der Zulassung der Dokumente D21 bis D25 und
der darauf beruhenden Einwande eriibrigt sich aus Sicht
der Kammer jedoch, da durch diese Dokumente,
insbesondere D21 und D22, die den Gegenstand der OVlneu
wiedergeben, bereits nicht nachgewiesen ist, dass der
Gegenstand der OVlneu die dem Anspruch 1 gemab
Hilfsantrag lc gegeniiber Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag
1b hinzugefigten Merkmale offenbart (siehe Punkt XIII

oben) .

Die Rechtsprechung ist einheitlich der Auffassung, dass
sich ein Merkmal eindeutig und unmittelbar aus dem
Stand der Technik ergeben muss, um aus dem Stand der

Technik bekannt zu sein (RdB, supra, C.I.4.1).

Weder das Dokument D21 noch das Dokument D22, obgleich
technische Zeichnungen, enthalten jedoch Angaben zu
Winkeln oder der Schneidebene sondern bleiben zu diesem

Aspekt lediglich schematisch.
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Die Kammer ist nicht davon iberzeugt, dass sich der
Offenbarung der Dokumente D21 und D22 die dem Anspruch
1 gemaR Hilfsantrag lc gegeniber Hilfsantrag 1b
hinzugefiigte Merkmalskombination zweifelsfrei entnehmen

lasst.

Im Ergebnis ist somit der auf OVlneu beruhende
Neuheitseinwand gegeniliber Anspruch 1 gemal

Hilfsantrag lc nicht hinreichend bewiesen.

Dies gilt gleichermalen fir den von der Einsprechenden
02 vorgebrachten Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 geméal
Hilfsantrag lc gegeniber einer Kombination der
Offenbarung von Dokument D5'' mit Dokument D21 bzw.
D22, da eine solche Kombination bereits nicht zu der
beanspruchten Merkmalskombination, d.h. dem Gegenstand
des Anspruchs 1 gemédR Hilfsantrag 1lc fihrt, denn
zwischen allen Beteiligten war unstrittig, dass
zumindest das Merkmal ("Unterscheidungsmerkmal")
"wobel die Ubergangskante (21) als eine
Schneidkante ausgebildet ist, wobei alle
Schneidkanten (19) und alle jeweils zwel
unmittelbar aufeinanderfolgende Schneidkanten (19)
verbindenden Ubergangskanten (21) gemeinsam elne
nicht unterbrochene Schneide bilden, die in der
Schneidebene (SE) liegt."
nicht der Offenbarung des Dokuments D5'' zu entnehmen

ist.

Erfinderische Tdtigkeit des Gegenstands von Anspruch 1
gemdf3 Hilfsantrag Ic ausgehend von Dokument D5''
(Artikel 56 EPU)
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Die Einsprechende 02 trug ferner vor, dass entgegen der
Feststellung in Punkt II.9.4 der Entscheidungsgrinde
der Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1lc
ausgehend von Dokument D5'' nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Der Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag lc unterscheidet sich
von der Lehre des Dokuments D5'' durch das in dem

obigen Punkt 6.4 angegebene Unterscheidungsmerkmal.

Die Einsprechende 02 trug vor, dass durch das
Unterscheidungsmerkmal keine technische Aufgabe geldst
sei, zumal auch die Beschreibung des Streitpatents dazu
keine technische Lehre enthalte oder auch andeutete.
Daher sei die objektive technische Aufgabe, der sich
die Fachperson angesichts der Lehre des Dokuments D5''
gegeniibersehe, nicht darin zu sehen, das Scharfen des
Sichelmessers zu vereinfachen, sondern lediglich darin,
eine alternative Ausfihrungsform fiir ein Schneidmesser
bereitzustellen. Die Fachperson strebe indes stets nach
einer Verbesserung und greife dabei routinemalig auf
ihr handwerkliches Kdénnen zurick, so dass sie
angesichts ihres Fachwissens oder auch angesichts der
Lehre des Dokuments D3 ohne weiteres zum Gegenstand von

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag lc gelangt ware.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht

anschlieBen.

Auch wenn die Beschreibung des Streitpatents zu der
konkreten technischen Wirkung des
Unterscheidungsmerkmals schweigt und insoweit auch
keinen Hinweis auf die zu losende technische Aufgabe
bietet, ist letztere nicht allein in der Bereitstellung

einer bloBen alternativen Ausfiihrungsform zu sehen.
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Dass ein technischer Zusammenhang zwischen dem
Unterscheidungsmerkmal und der von der durch die
Einspruchsabteilung formulierten objektiven technischen
Aufgabe des Scharfens des Schneidmessers besteht, wird
von den Einsprechenden letztlich inhaltlich nicht
beanstandet. Der Einwand gegen die Feststellungen der
Einspruchsabteilung stiitzt sich allein auf eine
angeblich fehlende Lehre im Streitpatent zur
technischen Wirkung des Unterscheidungsmerkmals und
einem Verweis auf die Rechtsprechung der

Beschwerdekammern.

Die beiden von der Einsprechenden 02 aufgefiihrten
Entscheidungen T 377/14 oder T 344/89 stehen jedoch den
Feststellungen der Einspruchsabteilung zur Bestimmung
der objektiven technischen Aufgabe nicht entgegen. Die
mogliche Formulierung der Vereinfachung des Scharfens
des Schneidmessers wurde von der Einspruchsabteilung im
Ergebnis namlich nicht aus dem Streitpatent, sondern
aus dem allgemeinen Fachwissen der Fachperson zum

Anmeldezeitpunkt hergeleitet.

Die Kammer berilicksichtigt im weiteren zudem, dass das
Unterscheidungsmerkmal zumindest im Zusammenhang mit
der allgemein formulierten technischen Aufgabe aus
Absatz [0013] des Streitpatents zu verstehen ist. Diese
ist mit dem Erreichen einer mdglichst gleichen
Schneidequalitat Uber die gesamte, fir Produkte
nutzbare, auch als Schneidschachtbreite bezeichnete
Schneidbreite einer Aufschneidemaschine verbunden. Die
von der Einspruchsabteilung formulierte objektive
technische Aufgabe stellt daher nur einen vor dem
Hintergrund der Kenntnisse der Fachperson
konkretisierten Beitrag zu der im Streitpatent

allgemeiner formulierten Aufgabe dar.
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Die Kammer ist aber auch nicht davon iiberzeugt, dass
die Fachperson unabhédngig von der Formulierung der
objektiven technischen Aufgabe angesichts ihres
Fachwissens oder aus dem Dokument D3 zu dem

Unterscheidungsmerkmal gelangt ware.

Es wurde von den Einsprechenden namlich nicht
dargelegt, dass das Unterscheidungsmerkmal aus dem
Fachwissen bekannt ware; entsprechend findet sich im
Fachwissen auch keine Anregung dafiir, dieses in

Betracht zu ziehen.

Auch eine Kombination mit der Lehre von D3 fihrt nicht
zum Gegenstand von Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag lc. Die
Einspruchsabteilung hat zutreffend festgestellt, dass
sich das in Dokument D3 offenbarte Rundmesser
grundsatzlich von einem Sichelmesser und somit auch wvom
Sichelmesser aus Dokument D5'' unterscheidet. Das zeigt
sich unter anderem darin, dass sich die in Dokument
D5'' und Dokument D3 offenbarten Zahnformen
grundsatzlich unterscheiden, wie es die Patentinhaberin
zuletzt in der mindlichen Verhandlung vortrug. Im
Ergebnis hatte die Fachperson daher keinen Anlass die
Offenbarung von Dokument D5'' mit der Lehre des
Dokuments D3 zu kombinieren um zu einer Verbesserung
des in Dokument D5'' offenbarten Sichelmessers zu

gelangen, sondern wurde davon vielmehr abgehalten.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1lc
beruht folglich auf einer erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von Dokument D5'' mit dem allgemeinen

Fachwissen bzw. der Lehre von Dokument D3.

Weitere Einwande gegen den Hilfsantrag lc wurden von

den Einsprechenden nicht geltend gemacht.
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8.1 Die Beschwerde der Einsprechenden 02 ist folglich

zurickzuweisen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurlckgewiesen.
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