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Orientierungssatz:

1. Ein im Anspruch verwendeter vager oder unklarer Begriff,
dessen genaue Definition nur in der Beschreibung zu
finden ist, kann nur in Ausnahmefdllen erlaubt werden,
um den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik
abzugrenzen. In entsprechender Anwendung von Regel 29 (6)
EPU liegt ein solcher Ausnahmefall vor, wenn sich die
genaue Definition --aus welchen Grinden auch immer--
nicht in den Anspruch aufnehmen l&sst, und die genaue
Definition des vagen oder unklaren Begriffs aus der
Beschreibung flir den Fachmann eindeutig und unmittelbar
erkennbar ist (vgl. Pkt 2.9 und 2.10 der
Entscheidungsgrinde) .

2. Eine Auslegung im Sinne von Artikel 69 (1) EPU kann
einen Mangel an Klarheit nicht heilen, weil die
Erfiillung der Erfordernisse des Artikels 84 EPU nicht
durch die Anwendung von Artikel 69 (1) EPU erreicht
werden kann (vgl. Pkt 2.12 der Entscheidungsgrinde) .
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent Nr. 0 847 035 in geadnderter Fassung

aufrechtzuerhalten.

IT. In der angefochtenen Entscheidung wurde u.a. die

folgende Entgegenhaltung berlticksichtigt:

El: EP 0 239 273 A.

III. Die Parteien haben die folgenden Antrage gestellt:

Die beschwerdefihrende Einsprechende beantragt, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurlUckzuweisen.

IV. Anspruch 1 in der aufrechterhaltenen Fassung wurde im
Beschwerdeverfahren nicht gedndert und lautet wie folgt

(Hervorhebung durch die Kammer) :

"1. Selbstklebeetikett mit einem Behdltnis (2) mit einem
vorgegebenen Umfang, welches in der Form eines
langlichen Streifens ausgebildet ist, der an seiner
dem Behdltnis (2) zugewandten RlUckseite (R) eine
Klebeschicht aufweist, mit der er am Umfang des
Behdltnisses (2) verklebbar ist, wobei an eine Seite
des langlichen Streifens (1) entlang einer
Abreisslinie (4) wenigstens ein abtrennbarer

Abschnitt (3) angeformt ist, dessen mit der
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Klebeschicht versehene RlUckseite (R) beim Anbringen
des lénglichen Streifens an dem Behdltnis (2) die
andere Seite des langlichen Streifens (1) Uberlappt,
wobei im Uberlappungsbereich auf der anderen Seite
eine das Ablbsen des abtrennbaren Abschnittes (3)
ermdglichende Trennschicht angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der langliche Streifen zur
Erzielung eines Abreissens entlang der

Abreisslinie (4) so bemessen ist, dass seine Lange (1)
zwischen dem Ende der anderen Seite und der
Abreisslinie (4) geringfiigig kleiner ist als der
vorgegebene Umfang des Behdltnisses (2), sodass ein
an die Abreisslinie (4) angrenzender Bereich (A) des
abtrennbaren Abschnittes (3) beim Anbringen des
Selbstklebeetikettes am Behdltnis (2) auf dem
Behdltnis (2) zu liegen kommt und an diesem mit der

Klebeschicht wverklebt wird."

Das hervorgehobene Merkmal wurde im Einspruchsverfahren

eingefligt, um den Gegenstand des Anspruchs von dem aus

der Entgegenhaltung E1 bekannten Etikett zu

unterscheiden.

Die beschwerdefihrende Einsprechende hat im Wesentlichen

folgende Argumente vorgebracht:

a)

Anspruch 1 in seiner aufrechterhaltenen Fassung sei
im Laufe des Einspruchsverfahrens durch Einflgung der
Formulierung "geringfligig kleiner" unklar geworden.
Die Einspruchsabteilung habe die Auffassung vertreten,
dass der Ausdruck "geringfliigig kleiner als der
vorgegebene Umfang des Behdltnisses" von besonderer
Bedeutung sei, um den Gegenstand des Anspruchs 1

gegenliber Dokument E1l abzugrenzen. Auch bei dem aus



VI.
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Dokument E1 bekannten Etikett sei die Lange des
entsprechenden Teils "similar to but somewhat less
than the circumference of vial 28, typically from
about 0.7 to 0.95 times this circumference" (vgl.
Spalte 6, Zeilen 28 bis 32). Daher sei es nicht
nachvollziehbar, warum die Einspruchsabteilung durch
die Hinzufligung von "geringfligig kleiner..." einen
Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1
und dem aus Dokument E1 bekannten Etikett zu erkennen
glaubte. Vielmehr sei der Gegenstand des Anspruchs 1

gegenliber Dokument E1 nicht neu.

b) Die Einspruchsabteilung habe in ihrer Entscheidung
Ubersehen, dass Artikel 69 EPU die Auslegung der
Patentanspriche im Verletzungsstreit, nicht jedoch im
Prifungs- und Einspruchsverfahren, regelt. Deshalb
mbdge es zwar angehen, Bezeichnungen von Bauteilen in
den Patentansprichen aus dem Zusammenhang der
Beschreibung heraus zu interpretieren, es sei jedoch
ganz und gar unzuldssig, eine bewusst von der
Patentinhaberin zur Erzielung eines breiten Schutzes
vage formulierte Angabe durch eine beliebig aus der
Beschreibung entnommene Zahlenangabe zu ersetzen und

dann die Neuheit zu prifen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat im

Wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

Die von der Beschwerdeflhrerin konstruierte Auslegung
der Formulierung "geringflgig kleiner" ergdbe ein
falsches Bild, da bei der Beurteilung dieser
Formulierung vom Gesamtinhalt der Patentunterlagen
auszugehen sei. Demnach bestehe das Wesentliche der

Erfindung darin, dass der langliche Streifen des
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Selbstklebeetiketts in Bezug auf den Umfang des
Behdlters so dimensioniert ist, dass der abtrennbare
Abschnitt mit einem an die Abreiflinie angrenzenden
Bereich des abtrennbaren Abschnittes an dem Behdlter
verklebt wird. Durch diese Mafnahme werde
Uberraschenderweise erreicht, dass beim Abreifen des
abtrennbaren Abschnitts kein undefiniertes Einreiflen
auf’erhalb der Abreifflinie erfolgt, sondern dass wegen
der im genannten Bereich des abtrennbaren Abschnittes
bestehenden Klebekraft zwischen dem abtrennbaren
Abschnitt und dem Behdlter das Abreifen entlang der

Abreifflinie erfolgt.

Durch die Formulierung "geringfigig kleiner" werde dem
Fachmann also die klare Lehre gegeben, den abtrennbaren
Abschnitt mit einem an die Abreifllinie angrenzenden
Bereich an dem Behdlter zu verkleben, wobei dies durch
die speziellen Dimensionierungsmerkmale des glltigen
Anspruchs 1 erreicht werde. "Geringfligig kleiner"
bedeute somit klar erkennbar, dass die Lange des
langlichen Streifens des patentierten
Selbstklebeetiketts nicht gleich oder gréfier, sondern
eben geringfiigig kleiner als der Umfang des Behalters
sein sollte, weil nur in diesem Falle die geforderte
Klebekraft zwischen dem abtrennbaren Abschnitt und dem

Behdlter hergestellt werde.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zuléassig.

2. Klarheit (Artikel 84 EPU) :
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Falls wahrend des Einspruchsverfahrens die
Patentansprliche geandert werden, ist nach Artikel 102 (3)
EPU insgesamt neu zu priifen, ob die Erfordernisse des

EPU erfliillt sind. Somit sind die Anderungen auch auf die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU zu prufen, obwohl
mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund ist (Artikel 100
EPU) .

Im vorliegenden Fall wurde Anspruch 1 wahrend des
Einspruchsverfahrens durch das Merkmal erganzt, dass die
Lange (des nicht abtrennbaren Abschnittes) zwischen dem
Ende der anderen Seite und der Abreifflinie geringfiigig

kleiner ist als der vorgegebene Umfang des Behadltnisses.

In der angefochtenen Entscheidung sah die
Einspruchabteilung keine Klarheitsmangel beim geanderten
Anspruch und zog unter Bezug auf Artikel 69 (1) EPU die
Beschreibung heran, um das oben genannte Merkmal
auszulegen. Dabei kam die Einspruchsabteilung zu dem
Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich durch
dieses Merkmal "deutlich" von den bekannten Etiketten
unterschiede, da im Hinblick auf Spalte 3, Zeilen 2 und
3 der Patentschrift der Ausdruck "geringfiigig kleiner"
im Anspruch 1 so zu interpretieren sei, dass die Lange
des langlichen Streifens etwa 1 mm kirzer als der Umfang
des Behaltnisses sei. Das entsprechende Merkmal bei dem
aus Dokument E1 bekannten Etikett betrage dagegen etwa

3 mm.

Die Beschwerdefihrerin hat argumentiert, dass der im
Einspruchsverfahren eingefihrte Begriff "geringfigig
kleiner" vage sei, und dass daher Anspruch 1 nicht dem

Erfordernis der Klarheit genlige (vgl. Punkt V a) oben).
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Zudem sei Artikel 69 (1) EPU nicht im Prifungs- und

Einspruchsverfahren anwendbar (vgl. Punkt V b) oben).

2.5 Da der Begriff "geringfiigig kleiner" zweifellos vage ist
und daher der Klarstellung bedarf, wirft die vorliegende
Beschwerde die Frage auf, inwieweit ein vager Begriff in
einem Anspruch bei der Prufung auf die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU im Lichte der Beschreibung klargestellt

werden kann.

2.6 Artikel 84, 2. Satz EPU verlangt, dass die Ansprlche
"deutlich" sind. Darunter ist das Erfordernis der
"Klarheit der Patentanspritiche" zu verstehen (vgl.
Minchner Gemeinschaftskommentar Artikel 84 EPU, Rdn 76

sowie Richtlinien fir die PrtGfung C-III, 4.1).

2.7 In T 728/98 (ABl1. EPA 2001, 319, Nr. 3.1 der
Entscheidungsgrinde) wurde festgelegt, dass die
Offentlichkeit nicht im Unklaren darlber bleiben solle,
welcher Gegenstand unter einen bestimmten Anspruch fallt.
Ein Anspruch, der ein unklares technisches Merkmal
enthalte, lasse den darunter fallenden Gegenstand somit
nicht zweifelsfrei erkennen. Dies gelte erst recht, wenn
das unklare Merkmal den beanspruchten Gegenstand vom
Stand der Technik abgrenzen soll, weil dann Unsicherheit
darlber besteht, ob der beanspruchte Gegenstand
vorweggenommen sei oder nicht (siehe auch T 337/95, ABl.
EPA 1996, 628, Grunde Nr. 2.2 bis 2.5, und T 1129/97,
ABl, EPA 2001, 273, Grlnde Nr. 2.1.2 und 2.1.3).

2.8 Dieser in T 728/98 verankerte Grundsatz der Klarheit
entspricht auch der Praxis des EPA im PruUfungsverfahren,
wie sie in den Richtlinien fir die Priufung, Kapitel

C-III, 4.5 dargelegt wird. Nach dieser Praxis kann ein
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Begriff wie "etwa" oder ahnliche Ausdricke wie zum
Beispiel "ungefahr" nur dann zugelassen werden, wenn die
Erfindung hinsichtlich Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit anderweitig eindeutig vom Stand der Technik
abgegrenzt ist. Damit soll vermieden werden, dass ein
vager oder unklarer Begriff im Anspruch nur Uber die
Beschreibung klar definiert werden kann (vgl. auch
Singer/Stauder "The European Patent Convention"

3. Auflage, Art 84, Rdn 14 und 16).

Weiterhin stellt die Kammer fest, dass die restriktive
Praxis des EPA hinsichtlich der Behandlung von vagen
oder relativen Begriffe in den Ansprichen im Einklang
mit Regel 29 (6) EPU steht, da Regel 29 (6) EPU eine
Bezugnahme in einem Anspruch auf die sonstigen
Anmeldungsunterlagen grundsatzlich verbietet, falls dies
nicht "unbedingt erforderlich" ist. Ein im Anspruch
verwendeter vager oder unklarer Begriff, dessen genaue
Definition nur in der Beschreibung zu finden ist, ist
wie eine implizite Bezugnahme im Anspruch auf die
Beschreibung und/oder die Zeichnungen zu betrachten. Um
daher Regel 29 (6) EPU nicht zu unterlaufen, kann dies
hdéchstens in Ausnahmefdllen erlaubt werden, mit anderen
Worten, nur wenn diese Formulierung der Ansprlche

"unbedingt erforderlich" ist.

Damit ist ein Heranziehen der Beschreibung bei der
Prifung auf die Erfordernisse der Klarheit nur in
Ausnahmefallen zuldssig, was dem in T 860/93 (ABl. EPA
1995, 47, Grunde Nr. 5.1 und 5.2) aufgestellten

Grundsatz entspricht, wenn auch unter diesem Vorbehalt.

Zusammenfassend sind die Erfordernisse des Artikels 84

EPU bei einem Anspruch, der einen vagen oder unklaren
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Begriff enthalt, dessen genaue Definition nur in der
Beschreibung zu finden ist, als erfillt zu betrachten,

wenn die folgenden Kriterien erftillt sind:

2.10.1 Erstens muss diese Form des Anspruchs "unbedingt

erforderlich" sein, weil sich die genaue Definition des
Begriffs --aus welchen Grlnden auch immer-- nicht in
den Anspruch aufnehmen lasst. Dieses Kriterium
entspricht der in Regel 29 (6) EPU vorgesehenen
Ausnahme vom Verbot einer Bezugnahme auf die

Beschreibung oder die Zeichnungen in einem Anspruch.

2.10.2 Zweitens muss aus der Beschreibung die genaue Definition

2162.D

des vagen oder unklaren Begriffs flr den Fachmann
eindeutig und unmittelbar erkennbar sein. Dieses
Kriterium entspricht dem in Regel 29 (6) EPU
aufgestellten Verbot von pauschalen Hinweisen in den
Ansprlichen, die sich auf ganze Teile der Beschreibung

oder ganze Ausfihrungsbeispiele beziehen.

Ein Beispiel aus der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ist die Sache T 1129/97. Hier war die
genaue Definition des Begriffs "Niederalkyl" nur in der
Beschreibung und nicht in den Anspriichen zu finden (vgl.
Grinde, Nr. 2.1.1 bis 2.1.3). Diese Definition hatte
sich allerdings ohne weiteres in die Anspriche aufnehmen
lassen (vgl. Grinde, Nr. 4.1 und 4.2). Daher lag in

dieser Sache der oben genannte Ausnahmefall nicht vor.

In diesem Zusammenhang sollte auch erwahnt werden, dass
Artikel 69 (1) EPU im Priifungsverfahren nicht anzuwenden
ist. Zwar sieht Artikel 69 (1) EPU vor, dass die
Beschreibung zur Auslegung der Ansprliche heranzuziehen

ist; die Vorschrift bezieht sich jedoch auf die
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Bestimmung des Schutzbereichs und nicht - wie Artikel 84
EPU - auf die Angabe des Gegenstands, fir den in einem
Anspruch Schutz begehrt wird (vgl. T 728/98, Grunde

Nr. 3.1, T 488/99, GrlUnde 3.2.1, T 1129/97 Grunde

Nr. 2.1.9). Das bedeutet, dass eine Auslegung im Sinne
von Artikel 69 (1) EPU einen Mangel an Klarheit nicht
heilen kann, weil die Erftillung der Erfordernisse des
Artikels 84 EPU nicht durch die Anwendung von

Artikel 69 (1) EPU erreicht werden kann (vgl. T 454/89,

Grunde Nr. 4.1 (viii)).

Im vorliegenden Fall ist der in Anspruch 1 eingefiihrte
Begriff "geringfiigig kleiner als der vorgegebene Umfang
des Behaltnisses" an sich vage. Er soll dazu dienen, den
beanspruchten Gegenstand von dem aus Dokument E1
bekannten Etikett abzugrenzen (vgl. Punkt 2.3 oben). Es
folgt aus der Erdrterung unter Pkt 2.7 und 2.8 oben,
dass Anspruch 1 nicht die grundsatzlichen Kriterien flr
Klarheit erfiillt, wie sie in T 728/98 und in den

Richtlinien C-III, 4.5 dargelegt worden sind.

Es bleibt daher zu prifen, ob der vorliegende Anspruch 1
unter den oben erwdhnten Ausnahmefall fallt, bei dem die
Definition eines im Anspruch benutzten Begriffs
zuldssigerweise nur in der Beschreibung zu finden ist.
Das erste Kriterium daflr ware, dass es "unbedingt
erforderlich" war, die Definition von "geringfiigig
kleiner" nur in der Beschreibung zu nennen. Dies ist
jedoch nicht der Fall. Unabhangig von der (hier nicht zu
entscheidenden) Frage, wann eins solche Anspruchsfassung
"unbedingt erforderlich" ware, kann festgestellt werden,
dass es im vorliegenden Fall ohne jede Probleme mdglich
gewesen ware, die in der Beschreibung offenbarte

konkrete Angabe "etwa 1 mm" (vgl. die verdffentlichte
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Anmeldung, Spalte 3, Zeilen 2 bis 3) in den Anspruch

selbst aufzunehmen.

Auch das zweite Kriterium ist im vorliegenden Fall nicht
erfillt. Eine genaue Definition von "geringfiigig
kleiner" ist schon deshalb nicht eindeutig aus der
Beschreibung zu entnehmen, weil der Begriff "geringfligig
kleiner" gar nicht in der Beschreibung vorkommt. Die wvon
der Patentinhaberin zitierte Passage auf Spalte 3,
Absatz 1 des Streitpatents bezieht sich auf den Fall,
dass der Abstand A, der sich durch den Unterschied
zwischen dem Umfang des Behdltnisses und der Lange des
ladnglichen Streifen des Selbstklebeetiketts ergibt, etwa
einen Millimeter betragt. Es wird dort erklart, dass das
Abreifen des abtrennbaren Abschnitts des Etiketts
entlang der Abreifllinie erfolgt, weil die auf den
abtrennbaren Abschnitt ausgelbten Zugkrafte im
wesentlichen unabhadngig von ihrer Richtung stets in eine
Richtung etwa entlang der Abreifllinie geleitet werden.
Zwar wird in Absatz 0013 der Patentschrift beschrieben,
dass die Lange I in Figur 2 "etwas kleiner" zu bemessen
ist als der Umfang des Behadltnisses 2. Da aber der
Begriff "geringfliigig kleiner" in der Beschreibung nicht
vorkommt, kann der Fachmann keine eindeutige Bedeutung
dieses Begriffs unmittelbar erkennen. Eine mdgliche
Interpretation des Begriffs "geringfigig kleiner" ist
mit "etwa einem Millimeter" gleichzustellen, wie der
Begriff in der angefochtenen Entscheidung ausgelegt

wurde.

Aus den Argumenten der Patentinhaberin geht allerdings
hervor, das die zitierte Passage der Beschreibung auch
eine alternative Auslegung des Begriffs "geringfligig

kleiner" zulasst, wobei der langliche Streifen des
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Selbstklebeetiketts in Bezug auf den Umfang des
Behdltnisses so zu dimensionieren sei, dass beim
Abreiflen des abtrennbaren Teils des Etiketts die auf den
abtrennbaren Abschnitt ausgelbten Zugkrafte im
wesentlichen unabhangig von ihrer Richtung stets in eine
Richtung etwa entlang der Abreif3linie geleitet werden
(vgl. Punkt VI oben sowie die Patentschrift, Spalte 3,
Zeilen 3 bis 12).

2.15 Zusammenfassend kommt die Kammer zu der Auffassung, dass
es im vorliegenden Fall problemlos mdglich gewesen ware,
eine genaue Definition des Begriffs "geringfliigig
kleiner" nur in die Ansprlche aufzunehmen, und dass die
Beschreibung Uberdies auch keine eindeutige Definition
dieses Begriffs enthdlt. Deshalb bleibt es dabei, dass
Anspruch 1 nicht das in Artikel 84 EPU enthaltene

Erfordernis der Klarheit der Patentanspriiche erftllt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
D. Meyfarth R. G. O'Connell
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