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ENTSCHEIDUNG
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Beschwerdefihrer: Bericap Holding GmbH
Kirchstralle 5
D-55257 Budenheim (DB)

Vertreter: Lieke, Winfried
Weber, Seiffert, Lieke
Postfach 61 45
D-65051 Wiesbaden (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 8. Januar 2007
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 01966937.3
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zuruckgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
1. Beckedorf
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Sachverhalt und Antrage

V.
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Die Anmelderin (nunmehr Beschwerdefihrerin) hat gegen
die Entscheidung der Priufungsabteilung, die europaische
Patentanmeldung Nr. 01 966 937.3 zurickzuweisen,
Beschwerde eingelegt.

In der angefochtenen Entscheidung wird auf folgenden
Stand der Technik Bezug genommen:

D2: US-A-5 960 992 und

D6: Patent abstracts of Japan Bd. 1998, Nr. 10,
31. August 1998 (1998-08-31) & JP 10 139057 A
(TOPPAN PRINTING CO LTD), 26. Mai 1998 (1998-05-
26)

Nach der angefochtenen Entscheidung beruhe der als
geltend erachtete Anspruch 1 des mit Eingabe vom

27. Februar 2006 eingereichten Anspruchssatzes nicht auf
erfinderischer Tatigkeit. Den Anderungen gemaR den mit
Eingabe vom 5. Juli 2006 eingereichten Ansprichen
(Anspruchssatze gemall Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und
Hilfsantrag 2) wurde nach Regel 86(3) EPU (hinsichtlich
der bereits in dem Prufungsverfahren zitierten
Bestimmungen wird auf das EPU 1973 und im ubrigen auf
das EPU 2000 bezuggenommen) nicht zugestimmt.

Die ursprunglichen, im Verlaufe des Verfahrens
geadnderten (vgl. folgenden Abschnitt VI.), Antrage nach
der Beschwerdeschrift waren darauf gerichtet ein Patent
mit den der angefochtenen Entscheidung als Hauptantrag
zugrundeliegenden Anspruchen, und hilfsweise mit den der
angefochtenen Entscheidung als Hilfsantrag 1 (vgl. die
Eingabe vom 12. Oktober 2007) zugrunde liegenden
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Anspruchen, jeweils eingereicht mit Eingabe vom
5. Juli 2006, zu erteilen.

Hilfsweise wurde weilter Antrag auf mundliche Verhandlung
gestellt.

In dem der Ladung zur mundlichen Verhandlung, vorgesehen
fir den 3. Dezember 2007, beigefigten Bescheid der
Kammer wurde der fur das Beschwerdeverfahren relevante
Ablauf des zu der angefochtenen Entscheidung fuhrenden

Prufungsverfahrens zusammengefasst (Abschnitt 3.).

Danach wurde nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51(4)
EPU vom 31. Oktober 2005 die Anmeldung von der
bisherigen auf die jetzige Anmelderin und
Beschwerdefiuhrerin Ubertragen. Die Anmelderin (hier wie
im folgenden: jetzige Anmelderin) stimmte mit Eingabe
vom 27. Februar 2006 der fiur die Patenterteilung
vorgesehenen Fassung nicht zu und reichte einen neuen
Anspruchssatz ein. Mit Bescheid vom 29. Marz 2006 wurde
der Anspruch 1 des neuen Anspruchssatzes als gegentber
D2 und D6 nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhend
erachtet. Mit Eingabe vom 5. Juli 2006 nahm die
Anmelderin ausfiuhrlich zu der in dem vorangegangenen
Prifungsbescheid festgestellten mangelnden
erfinderischen Tatigkeit beziuglich des angesprochenen
Anspruchs 1, nach der Eingabe vom 5. Juli 2006

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag 1, Stellung. Weiter wurden
geanderte Anspruchssatze gemall Hauptantrag und
Hilfsantrag 2 eingereicht. In der daraufhin ergangenen,
angefochtenen, Entscheidung wurde auf die unmittelbar
vorangegangene Eingabe vom 5. Juli 2006 nur insoweit
eingegangen, als den Anderungen durch die damit

eingereichten Anspruchssatze nicht zugestimmt wurde
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(Grinde, Nr. 2.1). Die Argumentation der Anmelderin im
Hinblick auf das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit
betreffend den Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Eingabe
vom 27. Februar 2006, der identisch ist mit dem
Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1
eingereicht mit Eingabe vom 5. Juli 2006, blieb
unberucksichtigt.

Auf der Grundlage dieses Verfahrensablaufs wurde die

vorlaufige Auffassung der Kammer wie folgt mitgeteilt:

Den Anderungen gemaR Hauptantrag sei nach der
angefochtenen Entscheidung im Ergebnis zutreffend nicht
zugestimmt worden (Ladungsbescheid, Abschnitte 4.4 und
4.5).

Bei der Begrindung der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemald
Hilfsantrag 1 sei lediglich die knappe Begrindung des
ablehnenden Priufungsbescheids vom 29. Marz 2006
wiederholt worden. Auf die Argumente gemall Eingabe vom
5. Juli 2006 betreffend das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit gegeniber den Entgegenhaltungen
D2 und D6 sel nicht eingegangen worden.

Damit sei das rechtliche Gehér (Artikel 113(2) EPU)
nicht gewdhrt worden und es lage ein Begrindungsmangel
vor (Regel 111(2) EPU).

Weiter wurde iIn dem Ladungsbescheid darauf hingewiesen,
dass, gabe es den Hauptantrag nicht, bei Einverstandnis
der Beschwerdefuhrerin im schriftlichen Verfahren ent-

schieden werden kénne und die Angelegenheit an die

Prufungsabteilung zurickzuverweisen ware, zur



VI.

VII.

0173.D

-4 - T 0852707

Fortsetzung des Prufungsverfahrens anhand der dem
Beschwerdeverfahren als Hilfsantrag 1 zugrundeliegenden,
den mit Eingabe vom 27. Februar 2006 entsprechenden,
Anspruiche.

In Erwiderung des Ladungsbescheids anderte die
Beschwerdefiuhrerin mit Eingabe vom 12. Oktober 2007 ihre
Antrage.

Nach dem nunmehr geltenden Antrag wird eine Entscheidung
im schriftlichen Verfahren betreffend den bisherigen
Hilfsantrag 1 als neuem und einzigem, als Hauptantrag

bezeichneten, Antrag beantragt.

Daraufhin hat die Kammer mit Verfigung vom
23. Oktober 2007 den Termin fur die mindliche

Verhandlung vom 3. Dezember 2007 aufgehoben.

Anspruch 1 gemdl} Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Eine uUber einer durchstol3baren Stelle eines
geschlossenen Behaltnisses (B) anbringbare
VerschluBvorrichtung (1) aus Kunststoff, bestehend aus einem
spundformigen Unterteil (2) mit zylindrischem Ausguf3stutzen
(20), der mit dem Behaltnis verbunden oder verbindbar ist,
und einer Schraubkappe (4), die auf den Unterteil (2)
aufschraubbar ist, sowie einem zylindrischen Durchstoller (3)
mit einer Schneidkante, der in axialer Richtung beidseitig
offen i1st und im Unterteil verschiebbar gelagert ist, wobei
In der Schraubkappe (4) Mittel (44, 45) vorhanden sind, die
beir einer Abschraubbewegung der Schraubkappe auf den
DurchstofRer wirken, der durch die durchstol3bare Stelle (S)
nach unten iIn das Behédltnis bewegt wird, wobei der

DurchstolRer (3) auf der zylindrischen Innenwand (30)
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mindestens einen Mitnehmer (34) aufweist, der mit mindestens
einer 1n der Schraubkappe (4) vorhandenen axial
verlaufenden Mitnehmerrippe (45) zusammenwirkt und bel einer
Drehbewegung der Schraubkappe (4) den DurchstolRer (3) iIn ei-
ne Drehbewegung versetzt, und dal} zwischen dem zylindrischen
Ausgulistutzen (20) des Unterteiles (2) und dem zylindrischen
DurchstolRer (3) FormschluBmittel (24, 31) vorhanden sind,
die bei der erstmaligen Abschraubbewegung der Schraubkappe
den Ausgul3stutzen (20) schraubenformig nach unten bewegen,
dadurch gekennzeichnet, dal die Schneidkante (32) drei
verschiedene Wirkungsbereiche aufweist, ndmlich einen ersten
Perforationsbereich In der Gestalt mindestens eines
Perforationszahnes (33), an den beidseitig ein
Schneidbereich (37) anschliefl3t, und daf3 ein Bereich als
Verdrangungsbereich (38) gestaltet ist, der die teilweise
geschnittene Behaltniswand (F), oder Membran aus dem Bereich
der AusgulRoffnung zur Seite verdréangt, ohne eine Trennung

von der Behaltniswand oder Membran zu bewirken.'.

Die hinsichtlich des Hauptantrags relevanten Argumente
der Beschwerdefuhrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen.

a) Der geltende Anspruch 1, der mit einem Anspruchssatz
gemall Hilfsantrag 1 umfassend Anspriche 1 bis 16 mit
Eingabe vom 5. Juli 2006 eingereicht worden sei,
entspreche dem mit Eingabe vom 27. Februar 2006
eingereichten Anspruch 1. In diesem Anspruch sei
gegenuber dem vorherigen Anspruch 1, der der
Mitteilung nach Regel 51(4) EPU vom 31. Oktober 2005
zugrunde lag, der kennzeichnende Teil durch die
Merkmale des urspriunglich eingereichten Anspruchs 14

ersetzt worden.
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Hinsichtlich der Beurteilung dieses Anspruchs 1 im
Hinblick auf erfinderische Tatigkeit sei In dem
Bescheid vom 29. Marz 2006 lediglich sehr pauschal
auf den fruheren Bescheid vom 24. Marz 2004 verwiesen
worden, nach dem, unzutreffender Weise, die Merkmale
des Anspruchs 14 durch D6 offenbart seien.

In der Eingabe vom 5. Juli 2006 sei im Detail
erlautert worden warum die Annahme, dass die Merkmale
des urspringlichen Anspruchs 14 aus D6 bekannt seien,
auf einem Missverstandnis der Prufungsabteilung

beruhe.

Mit der angefochtenen Entscheidung sei eine
Entscheidung getroffen worden, ohne, im Hinblick auf
die Zulassung von Anderungen, die vorliegende
Ausnahmesituation zu bericksichtigen, die sich daraus
ergebe, dass, nach Erlass der Mitteilung gemaR

Regel 51(4) EPU 1973 (Regel 71(3) EPU 2000), die
Anmeldung auf die jetzige Anmelderin Ubertragen

worden sei.

Entscheidungsgrinde

1.

1.1
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Bericksichtigung des Anspruchs 1 im Prufungsverfahren

Hinsichtlich der Frage der Bericksichtigung des

geltenden Anspruchs 1 ist festzustellen, dass ein

derartiger Anspruch erstmals mit der auf den
27. Februar 2006 (eingegangen am 1. Marz 2006) datierten

Erwiderung der Anmelderin auf die Mitteilung nach
Regel 51(4) EPU vom 31. Oktober 2005 eingereicht worden

ist.
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Nach dem daraufhin ergangenen Priufungsbescheid vom

29. Marz 2006 seien die beantragten Anderungen nicht
zuldssig. Als sachlicher Grund hierfir wurde angegeben,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniuber den
Entgegenhaltungen D2 und D6 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Die Anmelderin wurde
aufgefordert, den "Anderungsantrag’, unter dem wohl der
oben erwahnte eingereichte Anspruchssatz zu verstehen
iIst, zurickzuziehen. Ferner enthielt der Bescheid den
Hinweis, dass keiner weiteren Anderung (Regel 86(3) EPU

1973) zugestimmt werde.

Die in diesem Bescheid genannten Grinde hinsichtlich der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit setzen, ohne dass
dies in dem Bescheid explizit zum Ausdruck kommt, voraus,
dass dieser Anspruch 1 in das Verfahren zugelassen und

gepruft worden ist.

1.2 Mit Eingabe vom 5. Juli 2006 wurde von der Anmelderin
zum einen sachlich zu dem genannten, nunmehr dem
Anspruchssatz gemall Hilfsantrag 1 zugehorigen,

Anspruch 1 Stellung genommen und zum anderen wurden zweil
weiltere Anspruchssatze gemall Hauptantrag und

Hilfsantrag 2 eingereicht. Nach der Stellungnahme zu dem
angesprochenen Anspruch 1 (des Hilfsantrags 1) lage der
D6 ein vollig anders Funktionsprinzip zugrunde, als dies
nach dem Gegenstand sowohl dieses Anspruchs als auch der
D2 der Fall sei. Aus diesem Grunde konnten die
Entgegenhaltungen D2 und D6 auch nicht miteinander

kombiniert werden.

1.3 In der nach dieser Eingabe ergangenen angefochtenen
Entscheidung vom 8. Januar 2007 wird sachlich auf den

als geltend erachteten Anspruch 1 des Hilfsantrags 1,

0173.D
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eingereicht mit auf den 27. Februar 2006 datierter
Eingabe, eingegangen.

Den mit Eingabe vom 5. Juli 2006 eingereichten
Anspruchssatzen nach dem Hauptantrag und 2. Hilfsantrag
wurde auf der Grundlage der Regel 86(3) EPU, ohne Angabe
von Grunden betreffend die diesbezigliche Ausibung des
Ermessens durch die Priufungsabteilung, nicht zugestimmt
(Grinde, Nr. 2.1).

Wesentlicher Verfahrensmangel

Wie ausgefuhrt (vgl. die obigen Abschnitte 1.1 und 1.3)
wurde der geltende Anspruch 1 von der Prifungsabteilung

in das Verfahren zugelassen und gepruft.

Nach der angefochtenen Entscheidung (Grinde, Nr. 1.4)
beruht der Gegenstand des (dort als Teil eines als neu
eingereicht angesehenen Anspruchssatzes) Anspruchs 1

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

In der diesbeziglichen Begrindung (Grinde, Nr. 1.4) wird,
unter ausschliel3licher wortlicher Wiedergabe der

dortigen Begrindung, nur auf den Bescheid der
Prafungsabteilung vom 29. Marz 2006 Bezug genommen
(Bescheid, Seite 1, Absatz 3).

Dieser Begriundung ist zu entnehmen, dass die
ausftuhrliche gegenteilige Argumentation der Anmelderin
auf diesen Bescheid gemall Erwiderung vom 5. Juli 2006
unberucksichtigt geblieben ist.

Damit wurde die Anmelderin, aufgrund des Ubergehens der

ausfuhrlichen Argumentation nach i1hrer Erwiderung vom
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5. Julit 2006 zur erfinderischen Tatigkeit betreffend den
angesprochenen Anspruch 1, in threm Anspruch auf
rechtliches Gehor nach Artikel 113(2) EPU verletzt.

Zurickverweisung

Nach Auffassung der Kammer ist die Angelegenheit,
Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(ABI. EPA 2007, 536) entsprechend, aufgrund des
wesentlichen Verfahrensmangels der Nichtgewahrung des
rechtlichen Geh6érs und mangels besonderer,
dagegensprechender, Grinde an die erste Instanz

zurickzuverweisen.

Rickzahlung der Beschwerdegebihr

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr ist anzuordnen,
weill der Beschwerde durch die Zuruckverweisung
stattgegeben worden ist und die Ruckzahlung aufgrund des
0.g- wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit
entspricht (Regel 103 EPU).

Es kann damit dahingestellt bleiben inwieweit die
angefochtene Entscheidung mangels einer Begrindung der
Ermessensaustibung betreffend die mangelnde Zustimmung zu
Anspruchsanderungen gemaRR Regel 137(3) EPU auf einem
weilteren wesentlichen Verfahrensmangel, namlich einem

Begriundungsmangel im Sinne der Regel 111(2) EPU, beruht.
Gegenstand des Anspruchs 1
Der vorliegende Anspruch 1 setzt sich aus den Merkmalen

der Anspriche 1 und 14 der ursprunglich eingereichten

Anmeldung zusammen. Betreffend diesen Anspruch 1 enthalt
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die angefochtene Entscheidung keine Einwénde
hinsichtlich der Erfordernisse der Artikel 84 und 123(2)

EPU. Die Kammer sieht keine Veranlassung fir eine
diesbezuglich abweichende Auffassung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zuruckverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
G. Nachtigall H. Meinders

0173.D



