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Zitierte Entscheidungen:
T 0888702

Orientierungssatz:

Nach Anberaumung der mundlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrage koénnen in Einklang mit Artikel 13(3) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern auch dann als
unzulassig angesehen werden, wenn sie innerhalb einer
gesetzten Frist eingereicht wurden, aber nicht substantiiert
sind, d.h. nicht mit Erklarungen dazu versehen sind, was mit
den vorgenommenen Anderungen bezweckt und wie damit den im
Lauf des Verfahrens erhobenen Einwdnden begegnet werden soll.
Es 1st in einem solchen Fall weder der Kammer noch den anderen
am Verfahren Beteiligten zuzumuten, diesbezugliche
Uberlegungen anzustellen, insbesondere, wenn es sich um eine
groRere Anzahl von Antragen und um Anspruchsmerkmale handelt,
die neue Aspekte darstellen (siehe Punkt 3 der
Entscheidungsgrinde) .
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Sachverhalt und Antrage

1v.

1683.D

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende 01) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der die
Einspriche gegen das europaische Patent Nr. 1 094 930

zuruckgewiesen worden sind, Beschwerde eingelegt.

Mit den Einsprichen war das Patent im gesamten Umfang im
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit,
Artikel 54 EPU, und mangelnde erfinderische Tatigkeit,
Artikel 56 EPU) und Artikel 100 b) EPU angegriffen

worden.

Am 24. Juni 2008 fand eine mundliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt.

Der Ubrige Verfahrensbeteiligte (Einsprechender 02) hat

an dieser Verhandlung nicht teilgenommen.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europaischen Patents Nr. 1 094 930.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte als
Hauptantrag, die Beschwerde zurickzuweisen. Hilfsweise
beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben

und das Patent auf der Grundlage

1) des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1, eingereicht am
23. Mair 2008, oder

2) des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag la, eingereicht am
19. Juni 2008, oder
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3) des Anspruchs 1 gemall der Hilfsantrédge 2 bis 12,
eingereicht am 23. Mai 2008

aufrechtzuerhalten.

Der ubrige Verfahrensbeteiligte hat keine Antrage
gestellt.

Anspruch 1 gemdl} Hauptantrag, d.h. Anspruch 1 wie
erteilt, lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Reifens,
insbesondere zur Herstellung eines Luftreifens fiur
Kraftfahrzeuge, wobei das Verfahren einen schrittweisen
Aufbau des Reifens mit einer moglichst weitgehend
luftundurchlassigen Schicht, zumindest einer
Karkassenlage, Hornprofilen, Wulstkernen, Seitenwanden
sowie mit einem aus Gurtelverband, ggf. einer ein- oder
mehrteiligen Girtelbandage und einer
Laufstreifenunterplatte bestehenden Gurtelpaket umfasst,
wobei das Seitenwandgummi als extrudierter Gummistreifen
in Form einer Spirale mit mehreren
nebeneinanderliegenden oder sich mindestens teilweise
Uuberlappenden Windungen auf die Seitenwdnde der Karkasse
aufgespult wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass der die Seitenwande bildende Gummistreifen (18, 8a,
28, 28a) beir bereits und bei noch bombierter Karkasse
(3,29) aufgespult wird.™

Anspruch 1 gemdlRR Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemdfR Hauptantrag durch die einteilige Form
und die Anfugung des Merkmals
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"wobeil der Laufstreifen (15) auf dem Gurtelpaket vor dem
oder wadhrend des Aufspulen(s) der Seitenwande
aufgebracht wird."

Anspruch 1 gemdlRR Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemdl Hauptantrag durch die einteilige Form
und die Anfugung des Merkmals

"bei dem der Laufstreifen als extrudierter Gummistreifen
entweder als ein im wesentlichen der Laufstreifenbreite
entsprechender Einzelstreifen oder schraubenfdormig mit
nebeneinanderliegenden oder sich teilweise Uberlappenden
Wicklungen auf die Umfangsflache des Glurtelpakets

aufgebracht wird."

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag 11 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemdfRR Hauptantrag durch die einteilige Form

und die Anfigung des Merkmals

"bel dem das Seitenwandgummi des Reifens als
extrudierter Gummistreifen In Form einer Spirale mit
mehreren nebeneinander liegenden oder sich mindestens
teilweise uberlappenden Windungen auf die Seitenwénde
einer bereits in i1hrer endgiltigen Kontur hergestellten
und mindestens teilweise vulkanisierten Karkasse
aufgespult und der Reifen nach Aufbringen des

Laufstreifens ausvulkanisiert wird."

VIl. Im Beschwerdeverfahren wurde insbesondere auf folgende

Dokumente verwiesen:

D2: US-A-3 264 162

D4: US-A-4 279 683

1683.D
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D10: JP-A-10 109 506 inklusive englischer Ubersetzung

D12: J. Reimpell, P. Sponagel, Fahrwerktechnik: Reifen
und Rader, Vogel Verlag Wirzburg 1988, Seiten 60
bis 67

D13: US-A-4 006 766

VII11. Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Zulassigkeit des Einspruchs der Beschwerdefihrerin und

der Beschwerde

Auch wenn im Einspruchsschriftsatz nicht explizit auf
jedes einzelne Anspruchsmerkmal eingegangen worden sei,
seien die Tatsachen und Argumente und damit der
Einspruch verstandlich. Insbesondere sei auf das
kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, also das
erfindungswesentliche Merkmal, eingegangen worden. Die
Substantiierung des Einspruchsgrunds der mangelnden
Neuheit genuge auch fur Einwande im Hinblick auf
mangelnde erfinderische Tatigkeit. Der Einspruch der

Beschwerdefuhrerin sei somit zuléassig.

Es ser zulassig, die Beschwerde auf neue Argumente und
Tatsachen zu stutzen. Dokument D10 seil sehr relevant und
sel deswegen zusammen mit der Beschwerdebegrindung
eingereicht worden. Es konne deshalb nicht als verspatet
eingereicht betrachten werden. Die Beschwerde sei somit
ebenfalls zuléassig.

1683.D
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Hauptantrag

Dokument D10 zeige auf Seite 10 der Ubersetzung in
Verbindung mit den Figuren 3 bis 5 die schrittweise
Herstellung eines Reifens mit einer Karkassenlage,
Hornprofilen, Wulstkernen, Seitenwédnden, Gurtelpaket und
Laufflache. Die faserverstarkte, als extrudierter
Gummistreifen in Form einer Spirale mit mehreren
nebeneinander liegenden Windungen gewickelte Lage 11
habe Seitenwandcharakter, da sie alleine oder zusammen
mit der optionalen Gummischicht 14 die Seitenwand des
Reifens bilde. Gemall Absatz [0013] des Dokuments D10
konne die auflere Gummischicht vorhanden sein oder auch
nicht (Verweise auf Textstellen im Dokument D10 beziehen
sich hier und im Folgenden auf die vorgelegte
Ubersetzung). Aus demselben Grund wie der die Seitenwand
beim Streitpatent bildende Gummistreifen werde auch der
faserverstarkte Streifen bei Dokument D10 bei bereits
und bei noch bombierter Karkasse aufgespult. Die nicht
explizit erwahnte luftundurchlassige Schicht sei in
Dokument D10 implizit offenbart, da dieses Dokument
nicht erwahne, dass der Reifen mit einem Schlauch zu
versehen sei. Somit mUusse davon ausgegangen werden, dass
es sich um einen ublichen schlauchlosen Reifen handele,
der zwangslaufig eine luftundurchlassige Schicht
aufweisen misse. Somit seien alle Merkmale des Anspruchs
1 geméll Hauptantrag aus Dokument D10 bekannt, weshalb
der Gegenstand dieses Anspruchs nicht neu sel.

Falls die luftundurchlassige Schicht des Gegenstands des
Anspruchs 1 gemall Hauptantrag als ein Merkmal zu sehen
seil, das 1hn von Dokument D10 unterscheide, so fehle
diesem Merkmal jedoch die erfinderische Tatigkeit, da es
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selbstverstandlich sei, einen schlauchlosen Reifen mit

einer solchen Schicht zu versehen.

Zulassigkeit der Hilfsantrage

Die Hilfsantrage seien ohne Hinweise darauf, was damit
bezweckt werden solle, vorgelegt worden. Die
Beschwerdefihrerin habe diese Antrage nicht direkt von
der Beschwerdegegnerin und damit nicht einen Monat vor
der mindlichen Verhandlung erhalten. Auch wenn es sich
bei den zusatzlichen Merkmalen der Anspriche dieser
Hilfsantrage um Merkmale aus den erteilten
Unteransprichen handele, so entstinden dennoch aufgrund
der hohen Zahl von Hilfsantréagen viele Kombinationen,
die zudem in den Fallen, in denen nur Teilmerkmale aus
den Unteransprichen entnommen worden seien, aullerst
schwierig und zeitaufwendig zu prufen seien. Mit
Ausnahme der Hilfsantrage 1, 2 und 11, die schon
zusammen mit der Erwiderung auf die Beschwerde vorgelegt
worden seien, seien diese Hilfsantrage deshalb nicht

zuléssig.

Hilfsantrag 1

Anspruch 1 gemafll Hilfsantrag 1 enthalte zwei
Alternativen fur das Aufbringen des Laufstreifens. Die
das gleichzeitige Aufbringen von Laufstreifen und
Seitenwand betreffende Alternative sei eine naheliegende
MalBnahme, da man dabeil Zeit spare, was immer von
Interesse sei. Dies habe aber nichts mit der besonderen
Art und Weise des Aufbringens der Seitenwand zu tun,
sondern sei ein unabhangiger Aspekt. Ausgehend von
Dokument D10 sei es deshalb naheliegend, Laufstreifen

und Seitenwand zeitgleich aufzubringen. Das nicht
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gleichzeitige Aufbringen von Laufstreifen und Seitenwand
seil i1n Dokument D4 gezeigt, wo der Laufstreifen gemal
Spalte 1, Zeilen 18 bis 21, nach der Seitenwand oder
gemall Spalte 1, Zeilen 32 bis 34, vor der Seitenwand
aufgebracht werde. Der Fachmann wisse also, dass auch
die andere Alternative des Anspruchs 1 ublich sei. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 beruhe

somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 2

Auch das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 2 betreffe einen von der spiralformigen
Auftragsweise des Seitenwandstreifens unabhangigen
Aspekt. Dokument D10 zeige die eine Alternative mit dem
Laufstreifen als Einzelstreifen, und Dokument D4 zeige
die andere Alternative mit den nebeneinander oder sich
uberlappenden Wicklungen. Der Fachmann bekomme somit flr
beide Varianten Anregung aus dem Stand der Technik, so
dass auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe.

Hilfsantrag 11

Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 11 konne im Zusammenhang
mit der Beschreibung des Streitpatents nur so verstanden
werden, dass er sich auf die Runderneuerung eines
Reifens beziehe. Zumindest aber werde die Runderneuerung
in diesem Anspruch nicht ausgeschlossen. Ein Reifen, der
runderneuert werden solle, sei ohnehin schon bombiert.
Wende man die aus Dokument D2 bekannte Wickeltechnik auf
einen solchen Reifen an, so i1Ist man schon beim

Gegenstand dieses Anspruchs. Daridber hinaus werde dieser
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Gegenstand auch durch Dokument D10 nahegelegt, da nichts
dagegen spreche, die Aufbringung der Seitenwand auf den
schon und noch bombierten Reifen iIn der iIn diesem
Dokument gezeigten Weise auch ber einem Reifen
anzuwenden, der runderneuert werde. Somit beruhe auch
der Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag 11
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

1X. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Zulassigkeit des Einspruchs der Beschwerdefihrerin und

der Beschwerde

Der Einspruchsschriftsatz sei allgemein gehalten und
bezeichne aus dem vorgelegten Stand der Technik nicht
hervorgehende Merkmale als allgemein bekannt. Damit
lasse sich mangelnde Neuheit nicht begrinden. Der
eigentlich beabsichtigte Einspruchsgrund der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit sei nicht substantiiert worden,
da nur von mangelnder Neuheit auf mangelnde
erfinderische Tatigkeit geschlossen worden sei. Damit
sei der Einspruch insgesamt nicht substantiiert und
lasse daher nicht erkennen, worum es gehe. Somit sei der
Einspruch der Beschwerdefuhrerin nicht zulassig.

Die Beschwerdeschrift stiutze sich im Wesentlichen auf
Dokument D10, das allerdings erst Im Beschwerdeverfahren
genannt worden und somit als verspatet eingereicht zu
betrachten sei. Dieses Dokument sei auch nicht relevant.
Zudem sei die Quelle der Ubersetzung aus dem japanischen
Originaldokument In die englische Sprache nicht bekannt.
Die Beschwerde seir somit nicht zulassig.

1683.D
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Hauptantrag

Ber Dokument D10 gehe es gemall der Abséatze [0002] und
[0005] um die Herstellung eines sehr speziellen Reifens,
an den hohe Anforderungen beziuglich der Langsstabilitat
und des Komforts gestellt wirden. Aus diesem Grunde
werde eine Verstarkungsschicht 11 vorgesehen. Die
Seitenwand 14 dieses Reifens sei eln separates,
faserloses Bauteil. Dieses werde nicht spiralformig,
sondern in Ublicher Weise aufgebracht. Zudem erfolge das
Aufbringen der Seitenwand erst nach dem Aufbringen der
Verstéarkungsschicht. Somit kdnne man die diesen ganz
besonderen Anforderungen dienende Verstarkungsschicht
nicht als Seitenwand bezeichnen. Dokument D10 zeige auch
keine luftundurchlassige Schicht, so dass sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag in
mehrfacher Hinsicht von Dokument D10 unterscheide und

somit neu sei.

Unabhangig davon, ob es als naheliegend anzusehen sei,
eine luftundurchléassige Schicht vorzusehen, beruhe der
Gegenstand des Anspruchs 1 wegen der anderen
Unterschiede, die er gegenuber Dokument D10 aufweise,
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Zulassigkeit der Hilfsantréage

Die Hilfsantrage seien innerhalb der von der Kammer im
Ladungsbescheid gesetzten Frist eingereicht worden. Die
vorgenommenen Anderungen seien auf die Aufnahme von
Merkmalen aus den Unteransprichen gemall Hauptantrag
beschrankt und als Klarstellung der Verfahrensschritte
gedacht. Alle zusatzlichen Merkmale seien einfach

Uberschaubar und lange bekannt gewesen. Die Erlauterung

1683.D
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zu den Vorteilen der zusatzlichen Merkmale ergebe sich
aus der Beschreibung des Streitpatents. Somit sei es
nicht unfair gewesen, die Hilfsantrage ohne zusatzliche
Hinweise vorzulegen. Der nach der von der Kammer
gesetzten Frist eingereichte Hilfsantrag la sei eine
Reaktion auf die Einwdnde der Beschwerdefuhrerin gewesen.
Die Hilfsantrage seien somit zulassig.

Hilfsantrag 1

Das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 1 gemafi
Hilfsantrag 1 bewirke eine engere Verzahnung des
Laufstreifens mit der Seitenwand. Dokument D13 zeige iIn
Spalte 3, Zeile 48 bis Spalte 4, Zeile 24, dass es sehr
schwierig und nachteilig sei, den Laufstreifen vor der
Seitenwand aufzubringen. Es habe deshalb ein Vorurteil
bestanden, so vorzugehen. Erst das Verfahren des
Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1 ermégliche es, den
Laufstreifen vor oder gleichzeitig mit der Seitenwand
aufzubringen. Auch in Dokument D10 werde zuerst der
Seitenwandstreifen und dann erst die Laufflé&che
aufgebracht. Die Vorgehensweise beim Verfahren des
Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1 als naheliegend zu
bezeichnen, sei eine rickschauende Betrachtungsweise in
Kenntnis des Streitpatents. Auch wenn In Dokument D12
gezeigt sei, den Laufstreifen vor der Seitenwand
aufzubringen, so bleibe das durch Dokument D13
bestatigte Vorurteil bestehen, so dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.
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Hilfsantrag 2

Auch das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 2 unterstitze die Verzahnung von Seitenwand
und Laufflache. Der Laufstreifen werde direkt auf das
Gurtelpaket aufgebracht. In Dokument D10 werde nicht
gezeigt, dass der Laufstreifen als extrudierter
Gummistreifen aufgebracht werde. Da dieses Dokument
hierzu keine naheren Angaben mache, werde dieses Merkmal
auch nicht nahegelegt, da es viele Moglichkeiten gebe,
den Laufstreifen aufzubringen. Dokument D4 sei dabei
nicht zu bericksichtigen, da es keinen Gurtelreifen
zeige. Somit beruhe auch der Gegenstand des Anspruchs 1

gemall Hilfsantrag 2 auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 11

Bei Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 11 gehe es nicht um die
Runderneuerung eines Reifens, sondern um die Herstellung
eines Neureifens. Da es mehrere der im Anspruch 1
aufgefihrten Merkmale bei einem Runderneuerungsprozess
nicht gebe, kdnne er nicht so ausgelegt werden, dass er
sich auf eine Runderneuerung beziehe. Die Herstellung
eines Neureifens, bei der auf eine vorgeformte und
teilvulkanisierte Karkasse die Seitenwand aufgespult
werde, sel nicht bekannt oder nahegelegt, so dass auch
der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 11 auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Entscheidungsgrinde

1. Zulassigkeit des Einspruchs der Beschwerdefihrerin und
der Beschwerde

1683.D
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Im Einspruchsschriftsatz der Beschwerdefihrerin wurden
neben dem Einspruchsgrund gemaR Artikel 100 b) EPU auch
die beiden Einspruchsgriinde gemaRR Artikel 100 a) EPU,
namlich mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit, genannt. In der Einspruchsbegrundung wurde
dargelegt, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
nicht neu sei. Dabei wurde unter anderem ausgefuhrt,
dass neben den Merkmalen des Oberbegriffs dieses
Anspruchs, die gemall der Absatze [0001] und [0005] des
Streitpatents als aus Dokument D4 bekannt anzusehen
seien, auch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs aus
diesem Dokument bekannt sei. Auf entsprechende Stellen
des Dokuments D4 wurde dabei hingewiesen. Die Kammer ist
deshalb der Auffassung, dass der Einspruchsgrund der
mangelnden Neuheit begrindet wurde. Ob es tatséchlich
richtig war, dass die Merkmale sowohl des Oberbegriffs
als auch des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 aus
Dokument D4 bekannt sind, spielt dabei keine Rolle. Die
In Zusammenhang damit vorgebrachten Tatsachen und
Argumente sind verstandlich und nachvollziehbar. Wenn
der Gegenstand eines Anspruchs nicht neu ist, so beruht
er naturlich auch nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Man kann aufgrund derselben Tatsachen dann
keine eilgene Begrindung fur die mangelnde erfinderische
Tatigkeit finden, denn dazu misste man einen Unterschied
konstruieren und begrinden, dass dieser naheliegend war,
was aber der Argumentation zur mangelnden Neuheit
widersprechen wirde. Da sich der Einspruch gegen das
gesamte Patent, also auch gegen die Gegenstande der
abhdngigen Anspriche, richtete und hierzu eigene und
zusatzliche Angaben zur mangelnden erfinderischen
Tatigkeit gemacht wurden, war nach Auffassung der Kammer

auch der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen
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Tatigkeit begrindet. Der Einspruch der
Beschwerdefiuhrerin genugt somit dem Erfordernis des
Artikels 99(1) EPU (1973), dass der Einspruch zu
begrinden ist, und den Erfordernissen der Regel 55 c)
EPU (1973). Wegen der ubrigen Erfordernisse des
Artikels 99 EPU (1973) und der Regel 55 EPU (1973)
wurden keine Einwande erhoben. Die Kammer ist der
Auffassung, dass auch diese Erfordernisse erfullt sind.

Der Einspruch der Beschwerdefihrerin ist daher zuléssig.

Die Einwédnde der Beschwerdegegnerin zur
Nichtzuldssigkeit der Beschwerde stehen iIn Zusammenhang
mit Dokument D10. Dieses Dokument (japanisches Original
und englische Ubersetzung) wurde im Einspruchsverfahren
von dem uUbrigen Verfahrensbeteiligten vorgelegt, von der
Einspruchsabteilung aber als verspatet eingereicht nicht
zugelassen. Die Beschwerdefihrerin hat dieses Dokument
zusammen mit der Beschwerdebegrindung eingereicht und
thre Beschwerde damit begrundet. Die Beschwerde ist
somit begrindet. Weitere Einwadnde beziglich der
Zulassigkeit der Beschwerde wurden nicht erhoben. Da die
weiteren in den Artikeln 106 bis 108 EPU (1973) und in
Regel 64 EPU (1973) genannten Bedingungen erfullt sind,
iIst die Beschwerde zulassig. Davon unabhéngig ist die
Frage der Zulassung des Dokuments D10 in das
Beschwerdeverfahren. Dokument D10 wurde von der Kammer
als relevant angesehen (siehe unten) und in Einklang mit
Artikel 114(2) EPU als Stand der Technik gemaR

Artikel 54(2) EPU zugelassen. Die Kammer hatte ferner
keine Anhaltspunkte, die die Richtigkeit der Ubersetzung
in Frage stellen konnten. Wenn die Beschwerdegegnerin
diesbezuglich Zweifel hat, so hatte sie solche

Anhaltspunkte nennen missen.
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Hauptantrag

Dokument D10 offenbart ein Verfahren zur Herstellung
eines Reifens, das einen schrittweisen Aufbau des
Reifens mit einer Karkassenlage, Hornprofilen,
Wulstkernen, Seitenwadnden und einem aus einem
Gurtelverband (Gurtellage 9 und Laufstreifen 19)
bestehenden Gurtelpaket beinhaltet (vgl. Figuren 3 bis 5
und Absatze [0044] bis [0048]). Auf die bereits und noch
bombierte Karkasse wird ein extrudierter Gummistreifen
in Form einer Spirale mit mehreren nebeneinander
liegenden Windungen auf die Seitenwande der Karkasse
aufgespult (vgl. Figur 2 und Absatze [0008], [0012],
[0038] und [0041]). Das Aufbringen dieses Gummistreifens
auf die bereits bombierte Karkasse geschieht in Dokument
D10 unter anderem aus demselben Grund wie beim
Streitpatent, namlich um Verformungen zu vermeiden (vgl.
in Dokument D10 Absatz [0006] und im Streitpatent Spalte
3, Zeilen 48 bis 52). Der auf die Seitenwand der
Karkasse aufgebrachte Gummistreifen des Dokuments D10
Ist durch beigemengte Fasern verstarkt und dient als
Verstarkungsschicht (vgl. Absatze [0002] bis [0005]).
Diese Verstarkungsschicht kann alternativ auch durch
eine vorgeformte Gummischicht gebildet werden (vgl.
Absatz [0012]). Wird sie jedoch in Form eines
Gummistreifens aufgespult, ist gemall Absatz [0013], der
sich auf den spiralformig aufgebrachten Gummistreifen
bezieht ('The latter method™), die in Figur 1 gezeigte
Seitenwand 14 nur eine Option. Ist diese Gummischicht
nicht vorhanden, so bildet die durch den
faserverstarkten Gummistreifen gebildete
Verstarkungsschicht auch die Seitenwand des Reifens.
Diese in Dokument D10 offenbarte Alternative entspricht

demnach dem Verfahren gemall Anspruch 1 des Hauptantrags
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mit Ausnahme der luftundurchl&ssigen Schicht. Eine
solche i1st in Dokument D10 nicht explizit erwahnt. Sie
ist dem Dokument D10 auch nicht implizit entnehmbar, da
bei diesem Dokument nicht zwangslaufig von einem
schlauchlosen Reifen auszugehen ist, der dann
notwendigerweise eine solche Schicht aufweisen miusste.

Bei der gebotenen strengen Anwendung des
Neuheitsbegriffs ist der Gegenstand des Anspruchs 1
gemall Hauptantrag somit als neu zu bezeichnen
(Artikel 54 EP0).

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemafll Hauptantrag kann
jedoch nicht als auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhend angesehen werden. Dokument D10 l&sst es offen,
ob der darin offenbarte Reifen ein schlauchloser Reifen
iIst oder mit einem Schlauch zu versehen ist. Ein
Fachmann kann somit die Lehre des Dokuments D10 auf
einen Schlauchreifen oder einen schlauchlosen Reifen
anwenden. In letzterem Fall ist es aber nicht nur
naheliegend, sondern selbstverstandlich, eine
luftundurchlassige Schicht im Reifen vorzusehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag erfullt
somit nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPU.

3. Zulassigkeit der Hilfsantrage

Zusammen mit threr Erwiderung auf die
Beschwerdebegrindung hatte die Beschwerdegegnerin drei
Hilfsantrage eingereicht. Als Erwiderung auf den der
Ladung zur mundlichen Verhandlung beigeflgten
vorlaufigen Bescheid der Kammer hat die

Beschwerdegegnerin am 23. Mai 2008, somit am vorletzten

1683.D
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Tag der von der Kammer in diesem Bescheid gesetzten
Frist, Hilfsantrage 1 bis 12 eingereicht, von denen die
Hilfsantrage 1, 2 und 11 den vorherigen Hilfsantragen
entsprechen. In diesem Bescheid wurde auf die
Bestimmungen des Artikels 13 der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) hingewiesen. Die
Beschwerdegegnerin machte keinerlei Angaben dazu, was
mit den Im jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsantrage
vorgenommenen Anderungen bezweckt werden solle und in
welcher Weise damit den im genannten Bescheid von der
Kammer erhobenen Einwédnden beziuglich mangelnder
erfinderischer Tatigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1
des Hauptantrags und der friheren Hilfsantrage 1 bis 3
begegnet werden solle. Es wurden lediglich Angaben dazu
gemacht, aus welchen der erteilten abhangigen Anspriche
Merkmale ganz oder teilweise in den jeweiligen Anspruch
1 aufgenommen worden seien. Aufgrund des Fehlens
jeglicher begleitender Kommentare war in diesen,
verschiedene Aspekte betreffenden

Merkmalszusammenfigungen auch kein Konzept erkennbar.

Am 19. Juni 2006, somit funf Tage vor dem Termin der
mundlichen Verhandlung, wurde von der Beschwerdegegnerin
ein weiterer Hilfsantrag la eingereicht, wiederum nur
mit Hinweis darauf, an welcher Stelle des Streitpatents
sich das in den Anspruch 1 dieses Hilfsantrags
aufgenommene zusatzliche Merkmal findet, nicht aber mit
einer Erklarung, warum dieses Merkmal geeignet sein
konnte, die unter anderem im Bescheid der Kammer

erhobenen Bedenken auszuraumen.

Die Hilfsantrage la, 3 bis 10 und 12 sind deshalb nicht
als substantiiert anzusehen. In der Entscheidung
T 888/02 (nicht veroffentlicht) wurde, unter anderem mit
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Hinweis auf Artikel 125 EPU, befunden, dass derartige
Antrage im Hinblick auf eine faire Behandlung aller
Beteiligter nicht zuzulassen sind (vgl. Punkte 5 und 6
der Entscheirdungsgrinde).

Gemal Artikel 13(1) VOBK steht es Im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegrindung oder Erwiderung
zuzulassen und zu bericksichtigen. Weiterhin bestimmt
Artikel 13(3) VOBK, dass Anderungen des Vorbringens
eines Beteiligten nach Anberaumung der mindlichen
Verhandlung nicht zugelassen werden, wenn diese
Anderungen Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer
oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der
Verhandlung nicht zuzumuten ist. Da im vorliegenden Fall
der Kammer und der Beschwerdefihrerin mit zehn neuen und
unkommentierten Hilfsantragen ein neuer Sachverhalt
erheblichen Umfangs vorgelegt wurde, konnte weder von
der Kammer noch von der Beschwerdefihrerin erwartet
werden, auch wenn neun dieser Hilfsantrage noch
innerhalb der einmonatigen Frist vorgelegt wurden, bis
zur mundlichen Verhandlung zu ergriunden, welche
Absichten mit den verschiedenen Anderungen von der
Beschwerdegegnerin verfolgt werden konnten, insbesondere,
warum der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 dieser
Hilfsantrage auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen
konnte oder nicht. Zu den Uberlegungen bezuglich der
erfinderischen Tatigkeit hatten zudem noch Uberlegungen
hinsichtlich der formalen Erfordernisse des EPU,
insbesondere im Hinblick auf die Artikel 84, 123(2) und
123(3) EPU, angestellt werden missen, was aufgrund der
Tatsache, dass bei einigen Hilfsantragen Merkmale
mehrerer abhangiger Anspriuche kombiniert und/oder nur

Teilmerkmale von abhdngigen Ansprichen in den Anspruch 1

1683.D
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aufgenommen wurden, mit erheblichem Aufwand verbunden

gewesen ware.

Aus diesen Grunden werden die Hilfsantrage la, 3 bis 10
und 12 als nicht substantiiert und als nach dem in
Artikel 13(3) VOBK genannten Zeitpunkt eingereicht nicht
zugelassen. Somit waren nur die den mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrage
entsprechenden Hilfsantrdge 1, 2 und 11 zu

bericksichtigen.

Hilfsantrage 1, 2 und 11

Dokument D10 beschreibt nicht, in welcher zeitlichen
gegenseitigen Zuordnung die Seitenwand und der
Laufstreifen auf die Karkasse bzw. auf den Girtel
aufgebracht werden. Dokument D4 weist auf zweil der drei
dabei gegebenen Moglichkeiten hin, namlich dass der
Laufstreifen nach oder vor der Seitenwand aufgebracht
werden kann (vgl. Spalte 1, Zeilen 18 bis 21 und 32 bis
34) . Dokument D12 zeigt auf Seite 63 iIn den Figuren 3.2
und 3.3 einen Reifen, bei dem die Seirtenwande den
Laufstreifen udberlappen und der Laufstreifen somit vor
dem Aufbringen der Seitenwand aufgebracht wurde.
Dokument D13, mit dem die Beschwerdegegnerin ein
Vorurteil belegen will, dass namlich der Fachmann davon
abgehalten war, wegen der notwendigen komplizierten
Vorgehensweise den Laufstreifen vor der Seitenwand
aufzubringen, geht auf eine Patentanmeldung aus dem
Jahre 1975 zurick. Dokument D4, das auf eine
Patentanmeldung aus dem Jahre 1979 zuriuckgeht, und
Dokument D12, das aus dem Jahre 1988 stammt, erwahnen
derartige Probleme jedoch nicht. Mit einem einzelnen

Dokument kann daher nicht belegt werden, dass es ein
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solches Vorurteil gab, und im Hinblick auf die Dokumente
D4 und D12 kann nicht glaubhaft gemacht werden, dass zum
Prioritatszeitpunkt des Streitpatents, also im Jahre
1998, ein solches Vorurteil, wenn es denn ein solches
Uberhaupt gab, immer noch bestanden haben soll.

Die im Anspruch 1 gemdl Hilfsantrag 1 beanspruchte
Alternative, dass der Laufstreifen vor der Seitenwand
aufgebracht wird, ist deshalb als eine gebrauchliche und
daher naheliegende MaRnahme anzusehen. Der Gegenstand
dieses Anspruchs beruht somit ebenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Gemall Dokument D4 wird der Laufstreifen als extrudierter
Gummistreifen schraubenfdérmig mit sich teilweise
Uberlappenden Wicklungen auf die Umfangsflache des
Reifens aufgebracht (vgl. Spalte 1, Zeilen 41 bis 55,
Spalte 3, Zeilen 38 bis 60 und Figuren 5 und 6). Selbst
wenn dieses Dokument sich nicht auf die Fertigung eines
Gurtelreifens beziehen sollte, so lehrt es dennoch, wie
der Laufstreifen eines Reifens vorteilhaftt aufzubringen
Ist. Diese Lehre auch bei einem Gurtelreifen und zwar
bei einem Gurtelreifen, dessen Seitenwand in ahnlicher
Weise aufgebracht wird, anzuwenden, entspricht
fachmannischem Handeln.

Die im Anspruch 1 gemdl Hilfsantrag 2 beanspruchte
Alternative, dass der Laufstreifen als extrudierter
Gummistreifen schraubenférmig mit sich Uberlappenden
Wicklungen auf die Umfangsflache des Gurtelpakets
aufgebracht wird, ist deshalb als naheliegend zu
betrachten. Somit beruht auch der Gegenstand dieses
Anspruchs nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 11 definiert, dass das
Seitenwandgummi auf die Seitenwand einer bereits In
threr endgultigen Kontur hergestellten und mindestens
teilweise vulkanisierten Karkasse aufgespult wird. Eine
derartige Karkasse liegt ublicherweise beil der
Runderneuerung eines Reifens vor. In Zusammenhang mit
den Absatzen [0006] bis [0010] des Streitpatents wird
ein Fachmann den erteilten Anspruch 6, aus dem dieses
Merkmal entnommen wurde, und damit auch Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 11, tatsachlich auch als ein Verfahren zur
Runderneuerung eines Reifens auslegen. Konsequenterweise
wurde bereits im Priufungsverfahren der dem Streitpatent
zugrundeliegenden Anmeldung im Internationalen
Vorlaufigen Priufungsbericht (Punkt 4, zweiter Absatz)
das Aufbringen des Seitenwandgummis auf eine bereits
vulkanisierte Karkasse in Verbindung mit der
Runderneuerung eines Reifens gebracht. Auch im
Einspruchsschriftsatz der Beschwerdefuhrerin (Seite 5,
Punkt 5) und in der Beschwerdebegrindung (Seite 10,
Punkt 5) der Beschwerdefihrerin wurde der erteilte
Anspruch 6 auf die Runderneuerung bezogen. Auch die
Kammer ging in threm der Ladung zur mindlichen
Verhandlung beigefugten Bescheid davon aus, dass sich
Anspruch 1 des damaligen Hilfsantrags 3, der dem
Hilfsantrag 11 entspricht, auf die Runderneuerung eines
Reifens bezieht. Zu keinem Zeitpunkt des Prufungs-,
Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens hat die
Beschwerdegegnerin dieser Auffassung widersprochen. Erst
in der mundlichen Verhandlung wurde von ihr
Uberraschenderweise behauptet, dass sich Anspruch 1
gemall Hilfsantrag 11 auf die Herstellung eines
Neureifens beziehen solle. Die Kammer wertet dies als
einen nicht akzeptablen Versuch der Beschwerdegegnerin,

dem Verfahren in letzter Minute einen neuen
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Uberraschenden Aspekt hinzuzufigen. Dieser konnte weder
von der Beschwerdefihrerin noch von der Kammer erwartet
werden. Die Kammer bleibt deswegen und wegen der
fehlenden Stitze dieses Aspekts Im Streitpatent bei

threr Auffassung, dass ein Fachmann Anspruch 1 gemald
Hilfsantrag 11 als die Anwendung der Methode, die
Seitenwand eines Reifens durch einen spiralformigen
Auftrag eines Gummistreifens zu bilden, beil einem Reifen,

der runderneuert wird, iInterpretieren wird.

Die Kammer vermag keine Uber das ubliche fachmannische
Handeln hinausgehende Tatigkeit darin zu erkennen, einen
Reifen, der wie iIn Dokument D10 gezeigt aufgebaut und
hergestellt ist, auch bei seiner Runderneuerung, bei der
die Karkasse ja bereits in ihrer endgultigen Form
hergestellt und mindestens teilweise vulkanisiert ist,
mit einem Seitenwandgummi zu versehen, der, wie schon
bei der Neuherstellung des Reifens, als extrudierter
Gummistreifen in Form einer Spirale mit mehreren
nebeneinander liegenden Windungen auf die Seitenwande
der Karkasse aufgespult wird. Ublicherweise wird bei der
Runderneuerung der Reifen nach Aufbringen des neuen
Laufstreifens ausvulkanisiert. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 11 beruht somit ebenfalls
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth W. Zellhuber
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