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Sachverhalt und Antrage

1v.
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Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent Nr. 1 412 159 im gemdl} Hauptantrag
geanderten Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde
eingelegt.

Der Einspruch der Beschwerdefuhrerin stiutzte sich auf
die in Artikel 100(a) (Neuheit, Artikel 54 EPU;
erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU), (b) und (c)

EPU genannten Einspruchsgriinde.

Am 11. August 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents Nr. 1 412 159.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwerde zuriuckzuweisen, hilfsweise die angefochtenen
Entscheidung aufzuheben und das Patent
aufrechtzuerhalten auf der Grundlage des

Patentanspruchs 1, eingereicht als Hilfsantrag 2 am

8. Julit 2010 (Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise auf der
Grundlage der Patentanspriche 1 bis 11, eingereicht in
der mundlichen Verhandlung als Hilfsantrag 2.

Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende
Druckschriften Bezug genommen:

Al : US-Re-33 237

A6 : WO-A-00/24562
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Al12 : "Tutorial Robots used on plastic injection moulding
machines', "Industrial Robot: An International
Journal', Band 28, Nummer 2, 2001, Seiten 104 bis 111.

VI. Der unabhangige Anspruch 1 des Streitpatents In der Im
Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung
(Hauptantrag) lautet wie folgt, wobeir die Nummerierung

der Merkmale von der Kammer hinzugefigt wurde:

"1. Vorrichtung fur das chargenweise Herstellen von
hilsenformigen Teilen (10), insbesondere
Vorformlingen, fur PET-Flaschen,

1.1 welche nach dem Spritzvorgang den Formen (8, 9)
entnommen und In einem Nachkuhler (40) in einen
formstabilen Lagerzustand gebracht werden,
1.1.1 wobei alle in der Form pro Zyklus

gespritzten Teile (10) entnommen und dem
Nachkuhler (40) uUbergebbar sind, wobei

2. der Nachkuhler (40)

2.1 als Entnahmeroboter zur Aufnahme der gespritzten
Teile
2.1.1 aus den Formen im Raum zwischen den

geotffneten Formhalften ausgebildet ist und

2.2 in einer Ubernahmeebene ein Fassungsvermogen
aufweist,

2.2.1 das ein Mehrfaches der pro Spritzzyklus
hergestellten Teile (10) entspricht, wobei

3. der Entnahmeroboter
3.1 eine Einteilung der Kuhlpositionen

3.1.1 mit versetzten Rethen (0O, P) und

3.2 steuer-/regelbare Bewegungsmittel (45 - 63)

3.2.1 fur die zwer Koordinaten (Y, Z) der
Ubernahmeebene aufweist

4. zur groleren Verdichtung der zu kihlenden Teile (10)™.

C4400.D
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Der unabhangige Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemall Hauptantrag
dadurch, dass im Merkmal 3.1.1 "nicht nur mehreren
parallelen, sondern zusatzlich' vor 'versetzen Rerhen"
und 1m Merkmal 3.2.1 "freie Bewegbarkeit durch ein
freies gesteuertes Hineinfahren iIn" vor 'zwel

Koordinaten'™ eingefugt ist.

Der unabhangige Anspruch 1 des Hilfsantrags 2
unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemaR Hilfsantrags 1
durch folgenden Zusatz am Ende des Anspruchs: "wobei der
Entnahmeroboter als Austauschmodul ausgebildet ist mit
Passstellen fur ein jeweils schnelles und exaktes

Wiedermontieren eines anderen Austauschmodules'.

Die Beschwerdefiuhrerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

C4400.D

Ausgehend vom nachstliegenden Stand der Technik, der
Druckschriftt Al, sei der Gegenstand des Anspruchs 1
(Hauptantrag) durch die Anordnung des Nachkihlers der
Druckschrift A6 nahegelegt, wobei dem Fachmann
mehrachsige Roboteranordnungen fur Spritzgiel3maschinen
beispielsweise bereits aus der Druckschrift Al2 bekannt

seien.

Anspruch 1 definiere den beanspruchten Versatz der
Reihen der Kihlpositionen weder in Mall noch Richtung. In
der Druckschrift Al seien die Kuhlpositionsreihen zur

Aufnahme mehrerer Chargen ebenfalls versetzt.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) beruhe
somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 1

Anspruch 1 gemdlRR Hilfsantrag 1 stelle keine zusatzliche
Einschrankung dar, weil aus der Druckschrift A6 die
Anordnung mit mehreren versetzten parallelen Reihen
bekannt sei und die freie Bewegbarkeit durch ein freies
gesteuertes Hineinfahren in zwei Koordinaten ebenfalls
bei Spritzgussentnahmeroboter allgemein gegeben sei.
Somit wiirden die vorgenommenen Anderungen keine

erfinderische Tatigkeit begrinden.

Ferner sei der Ausdruck "freie Bewegbarkeit durch ein
freies gesteuertes Hineinfahren”™ nicht nur unklar
(Artikel 84 EPU), sondern auch nur im Zusammenhang mit
dem Merkmal der "in den Formen festgelegten Bild der
Einteilung” offenbart worden (Seite 3, letzter Absatz,
erster Satz, der verdffentlichten Anmeldungsschrift).
Somit verstolRe Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ebenfalls
gegen die Auflagen des Artikels 123(2) EPU.

Hilfsantrag 2

Anspruch 1 gemdlR Hilfsantrag 2 habe bereits mit der
Erwiderung der Beschwerde eingereicht werden konnen. Es
sei ferner nicht absehbar gewesen, dass die Merkmale des
abhangigen Anspruchs 5 In den Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 1 aufgenommen werden. Der erst in der
mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
gestellte Hilfsantrag 2 sei verspatet eingereicht worden

und solle nicht zugelassen werden.

C4400.D
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X. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren
und 1n der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen
Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

C4400.D

Die Merkmale der Anordnung der Kuhlpositionen in
versetzten Reihen, die steuer-/regelbaren
Bewegungsmittel fir zwei Koordinaten der Ubernahmeebene
und die grolere Verdichtung der zu kihlenden Teile
wirkten in Kombination, um nicht nur eine groélere
Verdichtung im Nachkihler, sondern auch um eine groRRere
Variabilitat der Vorrichtung bezuglich wechselnder

Formen und NachkUhler zu erreichen.

Die Druckschrift Al offenbare keinen Versatz der Reihen
Im Sinne des Absatzes [0024] des Streitpatents. Der
Fachmann wirde der Entnahmevorrichtung gemall Figur 2 der
Druckschrift Al lediglich noch Reihen hinzufigen und
kdme nicht auf den Gedanken einer dichteren Packung,
weill diese mit einer zusatzlichen Bewegungsrichtung eine

aufwandigere Konstruktion bedingen wurde.

Der Nachkuhler gemall der Druckschrift A6 werde nur
innerhalb eines kleinen Bereichs verfahren. Der Fachmann
wirde einen Nachkihler gemall der Druckschrift A6 somit
nicht als Entnahmeroboter ausbilden, weil ein solcher
weitere Strecken mit hohen Geschwindigkeiten und

Beschleunigungen zuriucklegen misste.

Keine der Druckschriften Al oder A6 offenbare einen
Entnahmeroboter mit mehr als einer Linearbewegung, so

dass es fur den Fachmann nicht offensichtlich gewesen
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sei, einen als Entnahmeroboter ausgebildeten Nachkuhler
mit steuer-/regelbaren Bewegungsmitteln fur die zwei

Koordinaten der Ubernahmeebene zu versehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe somit auf elner
erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1 sei
eingeschrankt worden, weil durch den Begriff "frei”
Steuerungen mittels Endlageanschlage ausgeschlossen
seien. Die freie Bewegung, im Gegensatz zu Steuerung
mittels Endlageanschlage, bedeute, dass in jeder
Position angehalten werden kénne und Bewegungen in den
beiden Koordinaten Uberlagert werden kénnten. Dies sei
in der Anmeldung Seite 5, zweiter Absatz

(veroffentlichte Fassung) offenbart.

Eine Uberlagerung der Bewegungen in zwei Koordinaten sei
nicht aus der Druckschrift Al zu entnehmen. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag beruhe
somit auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 2

C4400.D

Es sel erst im Verlaufe der Debatte zur erfinderischen
Tatigkeit in der mindlichen Verhandlung zu der Sache

T 2199/08 am Vortag klar geworden, dass eine reine
Klarstellung eventuell nicht ausreiche und dass somit
die Aufnahme eines beschrankenden Merkmals notwendig sel.
Es gebe keinen Uberraschungseffekt fur die Gegenpartei,
well es sich lediglich um die Aufnahme der Merkmale des
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erteilten abhdngigen Anspruchs 5 handele. Hilfsantrag 2

sei somit zuzulassen.

Entscheidungsgrinde

1.

C4400.D

Hauptantrag

Die Druckschrift Al bildet den nadchstliegenden Stand der
Technik. Darin waren sich die Parteien einig. Der iIn der
Druckschrift Al beschriebene als Entnahmeroboter
ausgebildete Nachkuhler (20) weist eine Einteilung der
Kihlpositionen mit versetzten Reihen (21, 22, 23) zur
chargenweise Aufnahme sowie steuer-/regelbare
Bewegungsmittel (30 bis 34) fur eine Koordinate der
Ubernahmeebene auf (Spalte 4, Zeilen 50 bis 62; Spalte 5,
Zeile 1 bis 61).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich davon
dadurch, dass die Vorrichtung steuer-/regelbare
Bewegungsmittel fur eine zweite Koordinate der
Ubernahmeebene zur groReren Verdichtung der zu kihlenden

Teile aufweist.

Die Aufgabe des Streitpatents besteht darin, die Anzahl
der Kuhlpositionen in einer Ubernahmeebene des
Nachkuhlers zu erhdhen (bei gegebener Anordnung der
Spritzteile In der Form). Dabeir soll die Platzierung der
Preformen fur das Nachkihlen verdichtet werden

(Absatze [0007] und [0021], veroffentlichte Fassung).

Die Druckschrift A6 lehrt, dass die Kuhlhilsen 1n Bezug
auf die Verhaltnisse in der Giel3form sehr viel enger

angeordnet werden koénnen. Dazu werden die Kuhlpositionen
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nicht nur in mehreren parallelen Reihen, sondern
zusatzlich 1n Langsrichtung der Reihen versetzten Reihen
angeordnet (Seite 17, letzter Absatz, Figuren 9a und 9b).
Als Folge dieser zusatzlichen Versetzung der Reihen muss
zur Aufnahme von zwei oder mehrerer Chargen von
Spritzgieliteilen je eines Spritzgiesszyklus®™ die
Nachkuhleinrichtung entsprechend quer- und

langsverschoben werden (Seite 8, letzter Absatz).

Der Fachmann weilR als Teil seines allgemeinen
Fachwissens (beispielsweise durch die Druckschrift Al12
belegt), dass es bereits Roboter fir den Einsatz an
Spritzgielmaschinen gibt. Die Druckschrift Al2 belegt,
dass derartige Roboter mit Linearbewegungen mit
geeigneter Lastenkapazitadt (z.B. 100kg),
Anfahrgenauigkeit (z.B. +/- 0,5mm bis +/- 2,0mm) und
Wiederholbarkeit (z.B. +/- 0,03mm bis +/- 0,2mm) bekannt
waren ('Linear robots', Seite 105, Figur 1, Seite 107,
linke Spalte, zweiter Absatz, und Abschnitt ""Accuracy
and repeatability™). Die Druckschrift Al2 bestatigt auch
Im Text zur Figur 1 (Seite 105), dass die
Verfahrweglangen eines Roboters mit Linearbewegungen
entsprechend der Anwendung bestimmt werden.

Somit lag es fur einen Fachmann auf der Hand, die Lehre
der Druckschrift A6 beziglich der engeren Anordnung der
Kihlhulsenrethen 1n den als Entnahmeroboter
ausgebildeten Nachkihler gemall der Druckschrift Al zu
Ubernehmen und diesen entsprechend der Lehre der
Druckschrift A6 mit aus der Entnahmerobotertechnik fur
SpritzgielBmaschinen an sich bekannte steuer-/regelbare
Bewegungsmittel auch fur die zweite Koordinate der

Ubernahmeebene vorzusehen und auf diese Weise, ohne
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erfinderisch tatig zu werden, zum Gegenstand des
Anspruchs 1 (Hauptantrag) zu gelangen.

Selbst wenn, wie von Seiten der Beschwerdegegnerin
argumentiert wurde, als Nachkuhleinrichtung ausgebildete
Entnahmeroboter mit fur zweil Koordinaten der
Ubernahmeebene steuer-/regelbare Bewegungsmittel bislang
unbekannt waren, so wurden keine Beweise fiur ein

entsprechendes Vorurteil vorgebracht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag beruht
somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 56 EP0).

Hilfsantrag 1

Das erste zusatzliche Merkmal im Anspruch 1

(Hilfsantrag 1), dass die Kuhlpositionen nicht nur in
mehreren parallelen, sondern zusatzlich versetzen Reihen
eingeteilt sind, entspricht der Anordnung im Nachkihler
gemall der Druckschrift A6 (Seite 17, letzter Absatz,
Figuren 9a und 9b) und tragt somit nicht zur Begrindung
einer erfinderischen Tatigkeit beir.

Dem Fachmann ist aus seinem allgemeinen Fachwissen
bereits bekannt, dass Roboter in der Regel nicht durch
Endanschlage, sondern mittels Prozessoren gesteuert sind.
Selbst wenn unabhangig von der von der
Beschwerdefuhrerin angesprochenen Problematik unter
Artikel 123(2) EPU angenommen werde, dass das zweite
zusatzliche Merkmal im Anspruch 1 (Hilfsantrag 1)
beziglich der freien Bewegbarkeit durch ein freies
gesteuertes Hineinfahren in zwei Koordinaten fur den

Fachmann klar ware, ist das zweite zusatzliche Merkmal



C4400.D

- 10 - T 0322708

ein bereits bekanntes allgemeines Merkmal von Robotern
und kann somit ebenfalls keinen Beiltrag zu einer
erfinderischen Tatigkeit leisten.

Die Ausfuhrungen beziglich der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit, die Im Zusammenhang mit dem Hauptantrag
gemacht wurden, gelten somit iIn gleicher Weise flUr den
Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 (Hilfsantrag 1) beruht somit
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 56 EP0).

Hilfsantrag 2

Die Beschwerdegegnerin hat Hilfsantrag 2 erst
vorgebracht, nachdem die Kammer in der mindlichen
Verhandlung zum Schluss gekommen ist, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des
Hilfsantrags 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen. Das spate Einreichen dieses Hilfsantrags wurde
mit dem fUr sie negativen Beratungsergebnis der Kammer

begrindet.

GemalR Artikel 12(2) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) (ABI. EPA 2007, 536) muss die
Beschwerdebegrindung den vollstandigen Sachvortrag eines
Beteiligten enthalten. Da eine an einem
Beschwerdeverfahren beteiligte Partei prinzipiell auch
damit rechnen muss, dass eine fuUr sie negative
Entscheidung getroffen wird, impliziert diese Vorschrift
der VOBK, dass bereits zu Beginn des
Beschwerdeverfahrens Ruckzugsmoglichkeiten fur den Fall
einer negativen Entscheidung zu einer Frage, die bereits

Teil des Einspruchsverfahrens war, vorgesehen werden
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sollten. Hinzu kommt, das die Beschwerdefihrerin den
Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 im Hinblick auf die
Druckschriften Al, A6 und Al2 bereits iIn ihrer
Beschwerdebegrindung vorgebracht und begrindet hat.
Somit hatte sie spatestens rechtzeitig vor der
mundlichen Verhandlung dafir Sorge tragen kodnnen,
Hilfsantrage mit weiter eingeschrankten Ansprichen zu

erarbeiten.

Die Vorlage eines neuen Antrags in der miundlichen
Verhandlung mit einem Anspruch, der gegenuber friheren
Anspruchsversionen zusatzliche Merkmale des abhéngigen
Anspruchs 5 enthalt, die im Hinblick auf die
erfinderische Tatigkeit im vorausgegangenen Verfahren
nie diskutiert worden sind, konnten weder die
Beschwerdefuhrerin noch die Kammer erwarten. Es war
thnen deshalb auch nicht zuzumuten, sich iIn der

mandlichen Verhandlung damit zu befassen.

Im Anhang zur Ladung zur mundlichen Verhandlung wurden
die Parteien auf die Bestimmungen des Artikels 13 der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)
hingewiesen. Gemall dieser Verfahrensordnung (VOBK) steht
es im Ermessen der Kammer, Anderungen des Vorbringens
nach Einreichung der Beschwerdebegrindung oder
Erwiderung zuzulassen und zu bericksichtigen,

Artikel 13(1) VOBK.

Weiterhin bestimmt Artikel 13(3) VOBK, dass Anderungen
des Vorbringens eines Beteiligten nach Anberaumung der
mundlichen Verhandlung nicht zugelassen werden, wenn

diese Anderungen Fragen aufwerfen, deren Behandlung der
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Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der

Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Weill der Hilfsantrag 2 erst wdhrend der miundlichen
Verhandlung vor der Kammer und somit verspatet
eingereicht wurde, weil zudem die Beschwerdegegnerin
diese Verspatung nicht ausreichend begrinden konnte und
weill dieser Hilfsantrag 2 eine neue Sachlage schafft,
war der Hilfsantrag 2 in Einklang mit Artikel 114(2) EPU
und Artikel 13(3) VOBK nicht zuzulassen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
D. Meyfarth W. Zellhuber
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