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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

1397.D

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. 0 972 707

zurlckzuweisen, Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und erfinderische

Tatigkeit) angegriffen worden.

Zum Nachweis einer geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzung wurden wahrend des Einspruchsverfahrens
folgende Schriftstlicke seitens der Einsprechenden

vorgelegt:

D1: Zusatzliches Angebot zum Liefervertrag No. 420029

in Finnisch

D2: Teil des Liefervertrags No. 420029 in Finnisch
D3: Technische Spezifikation in Finnisch

D4 : Beschreibung eines Klebeverfahrens in Englisch
D5: Beschreibung eines Klebers in Englisch

D6 : Englische Ubersetzung der D1 bis D3

D7: Zeichnung Nr. HOL0050800 (Legende in Finnisch).

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Einspruch zuldssig sei und dass die im Artikel 100 a)
EPU genannten Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des

erteilten Patents nicht entgegenstinden.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
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Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.

Am 18. Mai 2006 fand eine mindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Flr die Beschwerdeflhrerin war, wie mit
dem Schreiben vom 12.5.2006 angekindigt, niemand

anwesend.

Wahrend der mindlichen Verhandlung zog die
Beschwerdegegnerin ihren wahrend des schriftlichen
Verfahrens gestellten Antrag Uber die Unzulassigkeit des

Einspruchs zurlck.

Die erteilten unabhdngigen Patentanspriiche 1 und 8

lauten wie folgt:

"1l. Verfahren zum Verpacken einer Materialbahnrolle, bei
dem eine Verpackungsbahn (3) zumindest mit ihrem Anfang
mit Hilfe eines Klebers in Anlage am Umfang der
Materialbahnrolle (2) gehalten und die Materialbahnrolle
(2) gedreht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verpackungsbahn (3) mit Hilfe eines Uberwiegend kohasiv
wirkenden Haftklebers, der rlUckstandsfrei von der
Materialbahnrolle abziehbar ist, mit dem Umfang der

Materialbahnrolle (2) 1ldsbar verbunden wird."

"8. Vorrichtung zum Verpacken einer Materialbahnrolle (2)
mit einem Verpackungsbahnspender (8) und einer
Halteeinrichtung zum Halten zumindest des Anfangs der
Verpackungsbahn (3) am Umfang der Materialbahnrolle (2)
und einem Rotationsantrieb (6) fir die Materialbahnrolle,
wobei, die Halteeinrichtung gebildet ist durch die
Kombination eines Kleberspenders (16) mit einem

Vorratsgefafs (28), und einer Andruckeinrichtung (4, 5),
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dadurch gekennzeichnet, dass das Vorratsgefafys einen
Uberwiegend kohdsiv wirkenden Haftkleber enthdlt, der
rickstandsfrei von der Materialbahnrolle (2) abziehbar

ist."

Die Beschwerdefihrerin hat im Wesentlichen folgendes

vorgetragen:

a) Angebliche offenkundige Vorbenutzung gemafs D1 bis D7

Die Entgegenhaltungen D1 bis D7 belegen eine

of fenkundige Vorbenutzung, welche sowohl der Neuheit
als auch der erfinderischen Tatigkeit des
Verfahrensanspruchs 1 und des Vorrichtungsanspruchs 8

entgegenstehe.

b) Neuheit

Eine Vorrichtung gemafs dem Oberbegriff des

Anspruchs 8 sei sowohl aus der D7 als auch aus der in
der Patentschrift erwdhnten D8 (EP 0 849 178 A)
bekannt. Da beide Vorrichtungen ein Vorratsgefafy fir
einen Kleber aufweisen, sei das Vorhandensein eines
Uberwiegend kohédsiv wirkenden Haftklebers in einem
solchen Vorratsgefafs kein konstruktives Merkmal der
Vorrichtung und dies insbesondere, wenn die
Eigenschaften dieses Klebers durch seine Wirkung erst
nach dem Verlassen des Vorratsgefafes zur Geltung

kommen.

Daher sei die Vorrichtung gemafd Anspruch 8 nicht neu.

Ahnliches gelte auch flir das Verfahren gemiR

Anspruch 1.
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Erfinderische Tatigkeit

Die Entgegenhaltungen D1 bis D7 beschreiben ein
Verfahren und eine Vorrichtung bei denen ein

kristallisierender Kleber benutzt werde.

Die Aufgabe in dem Streitpatent wird darin gesehen,
eine Materialbahnrolle auf einfache Weise zu
verpacken, ohne die Oberfldche der Materialbahn beim
Trennen der Materialbahn von der Materialbahnrolle zu
beschadigen und ohne dass dabei Klebereste auf der

Materialbahn oder der Materialbahnrolle zurlUckbleiben.

Die Benutzung eines marktiblichen kohdsiven Klebers,
stelle flr den Fachmann eine triviale Auswahl dar.
Die Benutzung eines kohdsiven Klebers anstatt eines
kristallinen Klebers 1lése kein Problem. Die Auswahl
eines kohadsiven Klebers anstatt eines kristallinen

Klebers bringe Uberhaupt keine Vorteile mit sich.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgendes

vorgetragen:

a)

Angebliche offenkundige Vorbenutzung gemafs D1 bis D7

Es werde bestritten, dass durch die Entgegenhaltungen

D1 bis D7 eine Vorbenutzung bewiesen sei.

Auch wenn man unterstelle, dass es eine Anlage gemaf’
den Entgegenhaltungen D1 bis D7 zum Stand der Technik
gehdre, seil es auRerordentlich schwierig, diesen

Entgegenhaltungen und insbesondere der
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Entgegenhaltung D7 Merkmale zu entnehmen, die mit

Merkmalen der Ansprlche 1 und 8 Ubereinstimmen.

Aus den Entgegenhaltungen D1 bis D6 kdbnne man nur
erkennen, dass es mehrere Arten von Verklebungen gibt,
siehe z.B. D3 (Abschnitt 33.1 und 33.2) und D1

(Pos. 2, letzter Spiegelstrich).

Neuheit

Weder D8 noch die angebliche offenkundige
Vorbenutzung zeigen eine lbsbare Verbindung zwischen
der Verpackungsbahn und der Materialbahnrolle mit
Hilfe eines Uberwiegend kohasiv wirkenden Haftklebers,
der rlckstandsfrei von der Materialbahnrolle
abziehbar ist, bzw. eine Vorrichtung zum Verpacken
einer Materialbahnrolle mit einem Vorratsgefaf’,
welches einen Uberwiegend kohdsiv wirkenden
Haftkleber enthalt, der rlUckstandsfrei von der
Materialbahnrolle abziehbar ist. Damit sei der
Gegenstand der Anspriiche 1 und 8 gegeniilber dem
geltend gemachten Stand der Technik neu. Der Kleber
und die Materialbahnrolle sind zum Unterschied wvon
der Verpackungsbahn Bestandteile der Vorrichtung

gemafs Anspruch 8.

Erfinderische Tatigkeit

Es seil nicht ersichtlich, wie ein Fachmann aus der
angeblichen offenkundigen Vorbenutzung alleine zum
Gegenstand der Anspruche 1 und 8 kommen sollte. Es
werden zwar verschiedene Kleber oder

Klebereinrichtungen offenbart. Keiner dieser Kleber
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hat jedoch die speziellen Merkmale, die in den

Ansprichen 1 und 8 definiert seien.

In der D8, welche dem ndchstliegenden Stand der
Technik entspreche, werde eine Materialbahnrolle 2
mit einer Verpackungsbahn 3 verpackt. Am Anfang

(Fig. 2) werde die Verpackungsbahn 3 mit Hilfe eines
Klebers 31-33 am Umfang der Materialbahnrolle 2
gehalten und die Materialbahnrolle 2 werde gedreht.
Die Verpackungsbahn 3 werde durch den
Verpackungsbahnspender 8 ausgegeben und sie werde mit
Hilfe einer Haltevorrichtung am Umfang der
Materialbahnrolle 2 gehalten. Die Halteeinrichtung
sei durch die Kombination eines Kleberspenders 16 mit
einem Vorratsgefdfs 28 und einer Andruckeinrichtung 4,

5 gebildet.

Beil einer derartigen Verpackung werde die
Verpackungsbahn am Umfang der Materialbahnrolle
festgeklebt. Wenn die Materialbahnrolle ausgepackt
werde, dann bleibe ein Teil des Umfangs der
Materialbahnrolle 2 an der Verpackungsbahn 3 hangen,
so dass die Materialbahnrolle 2 mehr oder weniger

zwangslaufig beschadigt werde.

Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde eine
Materialbahnrolle auf einfache Weise zu verpacken,
ohne die Oberfldche der Materialbahn beim Trennen der
Materialbahn von der Materialbahnrolle zu beschéddigen
und ohne dass dabei Klebereste auf der Materialbahn

oder der Materialbahnrolle zuruckbleiben.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren nach

Anspruch 1 dadurch geldst, dass die Verpackungsbahn
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mit Hilfe eines Uberwiegend kohasiv wirkenden
Haftklebers, der rlUckstandsfrei von der
Materialbahnrolle abziehbar ist, mit dem Umfang der

Materialbahnrolle ld&sbar verbunden wird.

Vorrichtungsmafig wird die Aufgabe dadurch geldst,
dass das Vorratsgefaf einen Uberwiegend kohasiv
wirkenden Haftkleber enthdlt, der rlUckstandsfrei von

der Materialbahnrolle abziehbar ist.

Ausgehend aus der Entgegenhaltung D8 bekame der
Fachmann aus dem vorliegenden Stand der Technik
keinen Hinweis, einen gemdfd den Ansprichen 1 bzw. 8

definierten Kleber zu Benutzen.

Entscheidungsgrinde

1397.D

Angebliche offenkundige Vorbenutzung gemdf D1 bis D7

Es ist aufRerordentlich schwierig, dem Dokument D7
Merkmale zu entnehmen, die mit Merkmalen der Anspriiche 1

und 8 Ubereinstimmen.

Auch im Zusammenhang mit den Dokumenten D1 bis D6 kann

man nur folgendes erkennen:

In Abschnitt 33.1 der D3 (Abschnitt 33.1) wird ein
Verkleben (glueing) unter anderem des Endteils (of the
end) durchgefihrt. Zur Durchfihrung des Verklebens der
"japanischen Auftrage" (japanese orders) wird eine
Klebeeinheit Nordson 2304 eingesetzt. In Abschnitt 33.2
derselben Schrift wird die Heif3verklebung eines

beschichteten Verpackungsmaterial erwahnt.
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Auf Position 2, letzter Spiegelstrich der D1 sind als
Pulverklebevorrichtungen die Klebeeinheiten Nordson 2304

und 3506 angegeben.

Auf Zeile 13 der D4 wird ein kristallisierender Kleber,
und auf Zeilen 6, 7 und 10 der D5 wird ein
pulverisierter, kristallisierender Kleber, dessen

Zusammensetzung geheim ist, erwdhnt.

Die Beschwerdefiihrerin hat selbst vorgetragen, dass es
sich hier um einen kristallisierenden Klebstoff handelt,
der nach einiger Zeit seine Klebekraft verliert und dann
sozusagen in Pulverform zwischen der Verpackungsbahn und
der Rolle verbleibt, siehe Fax vom 6. Marz 2006, Seite 3,

erster vollstandiger Absatz, erster Zeile.

Ein Uberwiegend kohdsiv wirkenden Haftkleber, der
rickstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist,
ist daher in keiner der Entgegenhaltungen D1 bis D7

erwahnt.

Die beweispflichtige Beschwerdefihrerin hat in keinem
Zeitpunkt des Beschwerde-/ Einspruchsverfahrens
Beweismittel Uber die kohdsive Wirkung und die
rlickstandsfreie Abziehbarkeit des bei der aus den
Entgegenhaltungen D1 bis D7 bekannten Vorrichtung
angewandten Klebers vorgelegt und ist damit

beweispflichtig geblieben.

Daher kommt die Kammer zur Schlussfolgerung, dass durch
die Entgegenhaltungen D1 bis D7, wenn uUberhaupt die
Benutzung eines bestimmten Klebers, dann nur die eines

kristallisierenden Klebers offenbart ist.
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Die Kammer sieht keinen Bedarf, der Frage der
Offenkundigkeit dieser angeblichen Vorbenutzung einer
Vorrichtung gemaf D1 bis D7 nachzugehen, da eine solche
Vorrichtung nicht relevanter als die im Streitpatent
erwahnte D8 ist, da ihr, genau wie der D8, ein Hinweis
Uber die Benutzung eines Uberwiegend kohasiv wirkenden
Haftklebers, welcher rlUckstandsfrei wvon der

Materialbahnrolle abziehbar ist, fehlt.

Neuheit - Artikel 54 EPU

Was die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 bzw. 8
des Streitpatents gegenlber der angeblichen
of fenkundigen Vorbenutzung auf der Basis der
Entgegenhaltungen D1 bis D7 betrifft, ist Folgendes zu

bemerken:

Die Kammer hat unter Punkt 1. oben festgestellt, dass
die Entgegenhaltungen D1 bis D7, wenn Uberhaupt, einen
kristallisierenden Kleber und keinen Uberwiegend kohasiv
wirkenden Haftkleber, der rlckstandsfrei von der
Materialbahnrolle abziehbar ist, offenbaren. Somit ist
die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 bzw. 8 des
Streitpatents gegenliber den Entgegenhaltungen D1 bis D7

gegeben.

Was die Frage der Neuheit des Gegenstandes des

Anspruchs 8 gegenlUber der Entgegenhaltung D8 betrifft,
stellt die Kammer fest, dass eine Vorrichtung gemafd dem
Oberbegriff dieses Anspruchs mit einem Vorratsgefaf,
welches einen Uberwiegend kohdsiv wirkenden Haftkleber
beinhaltet, der rlUckstandsfrei von der Materialbahnrolle

abziehbar ist, aus der Entgegenhaltung D8 nicht bekannt
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ist. Die Tatsache, dass dieser Kleber seine Wirkung erst
entfaltet, nachdem er das Vorratsgefafl verlassen hat,
ist fir die Bezeichnung des Klebers ohne Bedeutung, da
die im Anspruch 8 angegebenen Eigenschaften des Klebers
immanent auch bei dem sich im Vorratsgefafts befindenden

Kleber vorhanden sind.

Daher sind die Erfordernisse des Artikels 54 EPU erfullt.

3. Erfinderische T4tigkeit - Artikel 56 EPU

3.1 Das Verfahren und die Vorrichtung gemafs den Anspriichen 1
und 8 des Streitpatents unterscheiden sich von der Lehre
der Entgegenhaltung D8, welche von der Kammer als
nachstliegender Stand der Technik betrachtet wird,
dadurch, dass ein Uberwiegend kohdsiv wirkender
Haftkleber verwendet wird bzw. in der Vorrichtung
enthalten ist, welcher rlUckstandsfrei von der

Materialbahnrolle abziehbar ist.

Durch die Verwendung eines solchen Haftklebers wird die
Aufgabe geldst, die Verpackungsbahn rlickstandsfrei vom
Umfang der Materialbahnrolle abziehen zu kdnnen. So
verbleiben im Bereich der Materialbahnrolle keine Reste,
die stdédren. Auch im Bereich der Verpackungsbahn erhalt
man ein sortenreines Material, weil die Verpackungsbahn

nicht mit Material der Materialbahnrolle gemischt wird.

Zu der in den Anspruchen 1 und 8 vorgeschlagenen Ldsung
der oben genannten Aufgabe, durch die Verwendung eines
in diesen Anspriche erwdhnten Haftklebers, bekommt der
Fachmann, aus dem von der Beschwerdegegnerin vorgelegten

Stand der Technik, aus folgenden Grinden, keine Anregung.

1397.D
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Die Entgegenhaltung D8 widmet sich der Aufgabe, die
Verpackungszeiten kurz zu halten. Diese Aufgabe wird
gemafy der D8 durch die Benutzung von zwei
Klebstoffauftragseinrichtungen geldst, siehe Spalte 2,
Zeilen 5 bis 12. Mit der Problematik einer
rlickstandsfreien Abziehbarkeit der Materialbahn von der
Materialbahnrolle setzt sich die D8 nicht auseinander.
Da ein Uberwiegend kohdsiv wirkender Haftkleber, der
ruckstandsfrei vor der Materialrolle abziehbar ist, in
der Entgegenhaltung D8 nicht erwahnt ist, kann auch die
D8, kein Vorbild flr die Benutzung eines solchen

Haftklebers liefern.

Dem Argument der Beschwerdefihrerin, wonach die
Benutzung eines handelstblichen kohadsiven Klebers in
einer aus den Entgegenhaltungen D1 bis D7 bekannten
Vorrichtung anstatt des darin benutzten
kristallisierenden Klebers flr den Fachmann eine
triviale Auswahl darstelle, und somit auch die
Gegenstande der Ansprlche 1 und 8 dem Fachmann nahe
liegen wlrden, kann die Kammer aus folgenden Grinden

nicht folgen.

An keiner Stelle der von der Beschwerdefiihrerin
angegebenen Entgegenhaltungen kann der Fachmann einen
Hinweis dafir finden, anstatt eines kristallisierenden
Klebers einen kohésiven Kleber zu benutzen, welcher auch
rickstandsfrei von der Materialbahn abziehbar ist. Eine
rickstandsfreie Entfernung des Klebematerials ist im
geltend gemachten Stand der Technik nirgendwo

angesprochen worden.

Im vorliegenden Fall geht es nicht darum, ob der

Fachmann durch Modifikation des kristallisierenden
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Klebers zu den Gegenstande der Anspruche 1 und 8 hatte
gelangen kénnen, sondern darum, ob er in Erwartung der
tatsdachlich erzielten Vorteile, so vorgegangen ware,
weil dem Stand der Technik Anregungen in dieser Richtung
zu entnehmen waren, siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

4. Auflage 2001, I.D.6.1, dritter Absatz, letzter Satz.
Die Kammer stellt fest, dass im vorliegenden Fall dem
Stand der Technik Anregungen in dieser Richtung nicht zu

entnehmen sind.

Aus den o.g. Grunden beruhen sowohl das Verfahren gemafd
Anspruch 1 als auch die Vorrichtung gemaf Anspruch 8 auf
einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56

EPC.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:

G. Nachtigall C. Holtz
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