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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung tber die
Aufrechterhaltung des europadischen Patents Nr. 1 634

817 in geadndertem Umfang Beschwerde eingelegt.

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

angegriffen worden.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende
Entgegenhaltungen aus dem Einspruchsverfahren Bezug

genommen :

D1: DE 197 50 429 A

D2: DE 20 2004 013 947 Ul
(die Gebrauchsmusteranmeldung wurde als
Prioritat fiir diese Anmeldung in Anspruch
genommen)

D5: WO 98/02 309 A.

Die Einspruchsabteilung lieB in ihrer Entscheidung den
seitens der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) nach
Ablauf der Einspruchsfrist erhobenen und auf Artikel
100 b) EPU gestiitzten Einspruchsgrund nicht ins
Verfahren zu und befand, dass die Prioritat von D2
nicht fir den Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in
der erteilten Fassung wirksam beansprucht werden ké&nne,
der Gegenstand dieses Anspruchs keine erfinderische
Tatigkeit gegenliber der Lehre der D2 aufweise und der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemaBl dem damaligen

Hilfsantrag 1 eine erfinderische Tatigkeit aufweise.

Am 12. Februar 2015 fand die miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt, wegen deren Einzelheiten
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auf das Protokoll Bezug genommen wird.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in erteilter Fassung (Hauptantrag) oder,
hilfsweise, auf der Basis des mit Schriftsatz wvom 18.
September 2012 als Hilfsantrag I eingereichten

Anspruchssatzes.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der

Beschwerde.

Anspruch 1 gemall dem Hauptantrag, d.h. gemadB dem Patent

in erteilter Fassung lautet wie folgt:

"Artikel (1) mit einer etikettierten Mantelfl&che, die
einen oberen und unteren zylindrischen und/oder
konvexen Mantelabschnitt (2a, 2b) und wenigstens einen
dazwischenliegenden, vollumfanglich verlaufend
ausgebildeten, radial einwarts geformten, von einem
schrumpffahigen Etikett (3) iUberdeckten Bereich (2e)
aufweist, wobeili das Etikett ein Rundumetikett mit
Uberlappender Anfangs- und Endkante (3a, 3b) ist, und
wobeil das Etikett (3) wenigstens dem radial einwarts
geformten Bereich (2c) zugeordnete
Luftaustrittsdffnungen (5) aufweist dadurch
gekennzeichnet, dass das Etikett im Bereich seiner
iberlappenden Endkante (3b) durch einen UV-aushartbaren
HeiBleim (4b) mit der Anfangskante (3a) verbunden ist,
wahrend es im Bereich seiner Anfangskante (3a) mit
einem konventionellem HeiRleim, zumindest temporar mit

der Mantelfldche (2a, 2b) des Artikels verbunden ist".

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemdl Hilfsantrag 1 ist -

in Anbetracht des Ergebnisses der vorliegenden



VII.

- 3 - T 2083/11

Entscheidung - nicht relevant.

Die Beschwerdefiihrerin hat Folgendes vorgetragen:

Zulassung ins Verfahren vor der Einspruchsabteilung des
Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 b) EPU

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen richtig
ausgelibt und ihren Ermessensraum nicht tberschritten.
Die Beschwerdegegnerin habe nicht aufgezeigt bzw.
keinen Grund angegeben, warum die Einspruchsabteilung

ihr Ermessen falsch ausgeiibt habe.

Zulassung ins Verfahren des von der Beschwerdegegnerin
erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachten

Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 c) EPU

Die Beschwerdefiihrerin stimme der Einfiithrung dieses

Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 c¢) EPU nicht =zu.

Wirksamkeit der beanspruchten Prioritdt fir den
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter

Bezugnahme auf die Offenbarung der D2

Anspruch 1, zusammen mit der Lehre des Streitpatents,
gebe dem Fachmann klare Anweisungen, was ein
konventioneller und was ein UV-aushartbarer HeiBleim
sei, siehe hierzu die Absatze [0008] bis [0010], [0017]
und [0018].

Die gleiche Information kénne der Fachmann der D2
entnehmen, siehe insbesondere die Kombination der
Anspriiche 5, 6 und 7 und die Absatze [0007] bis [0009],
[0017] und [0018].

In Figur 1 der D2 sei ein konvexer Ubergang zwischen
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dem oberen, bzw. unteren Mantelabschnitt 2a, bzw. 2b
und dem mittleren, konkaven Mantelabschnitt 2c¢ zu
erkennen. Da der jeweilige mittlere Teil der
Mantelabschnitte 2a und 2b eine einigermalben
zylindrische Form aufweise, seien "zylindrische und
konvexe" obere und untere Mantelabschnitte der Figur 1

der D2 zu entnehmen.

Zulassung ins Verfahren des erstmals in der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwands
mangelnder erfinderischer Tidtigkeit gestlitzt auf dem

Offenbarungsgehalt der D1 in Kombination mit dem der D5

Die Beschwerdegegnerin habe, trotz entsprechender
Anmerkung im Ladungsbescheid der Kammer, bis zum Ende
der mindlichen Verhandlung gewartet, um diesen Einwand

zUu erheben.

Da sie auch keinen Grund fir die Verspatung ihres
Vorbringens angegeben habe, sei ihr Verhalten als eine
verfahrenstaktische Positionsanderung anzusehen
(sogenannte "Salamitaktik") und solle dieser neu
vorgebrachte Einwand bereits deshalb sowie im Hinblick
auf die Verfahrenstokonomie nicht ins Verfahren

zugelassen werden.

AuBerdem sei das neue Vorbringen der Beschwerdegegnerin
aus folgenden Griinden prima facie nicht dazu geeignet,
die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1 des Hauptantrags in Frage zu stellen. Die
aus D5 bekannte Flasche weise keinen oberen und unteren
zylindrischen und/oder konvexen Mantelabschnitt und
keinen dazwischenliegenden, vollumfanglich verlaufend
ausgebildeten, radial einwarts geformten, von einem
schrumpffahigen Etikett iberdeckten Bereich auf. Der

Fachmann wirde auBerdem die Lehre der D1 nicht mit der
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Lehre der D5 kombinieren, da ein derartiges Vorgehen
der Lehre der D1 widersprache, deren Ziel es sei, ein
auf eine Flasche aufgeschrumpftes Hiillsenetikett
wenigstens teilweise definiert zu entfernen oder
Bereiche des Hiilsenetiketts voneinander trennen zu
kénnen, siehe Spalte 1, Zeilen 17 bis 24. Wirde man das
gesamte Etikett vollflachig mit einer klebenden Schicht
gemdl der Lehre der D5 versehen, ware ein solches
definiertes Entfernen oder Trennen nicht mehr moéglich,
da das Etikett vollfladchig an der Mantelflache haftete.

Selbst eine Kombination der Lehren der D1 und D5
miteinander wirde prima facie nicht zum Gegenstand des
Anspruchs 1 fihren, da D5 keinen UV-aushartbaren

HeiBleim offenbare.

Die Beschwerdegegnerin hat Folgendes vorgetragen:

Zulassung ins Verfahren vor der Einspruchsabteilung des
Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 b) EPU

Die Einspruchsabteilung hatte den Einspruchsgrund gemal
Artikel 100 b) EPU zulassen miissen, da der Begriff
"konventioneller HeiBleim" nicht gebrduchlich sei und

daher ein Ausfiihrbarkeitsproblem generiere.

Zulassung ins Verfahren des von der Beschwerdegegnerin
erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachten

Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 c) EPU

Hinsichtlich des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Patents in der erteilten Fassung sei der

Einspruchsgrund gemi&B Artikel 100 c) EPU einschlagig.



- 6 - T 2083/11

Wirksamkeit der beanspruchten Prioritdt fir den
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter

Bezugnahme auf die Offenbarung der DZ2

Der Begriff "zumindest temporar" im Anspruch 1
beinhalte auch die Mo&glichkeit einer dauerhaften
Verbindung. In einem solchen Fall kénne ein UV-
aushédrtbarer HeiBRleim darunter subsumiert werden. Da
die Benutzung eines UV-aushadrtbaren HeiRleims fir die
Verbindung zwischen einem Etikett und einem Artikel der
in Anspruch genommenen Prioritat nach D2 nicht zu
entnehmen sei, seien die Gegenstadnde der
Prioritdtsanmeldung und des Anspruchs 1 in Bezug auf
das letzte Merkmal des Anspruchs 1 nicht identisch. Die

Prioritadt sei daher diesbeziiglich nicht wirksam.

Im Absatz [0015] der D2 sei die Form der oberen und
unteren Mantelabschnitte 2a, 2b als "zylindrisch" und
die Form des mittleren Mantelabschnitts 2c¢ als "konkav"

bezeichnet.

Wenn die Flaschenkontur in Figur 1 der D2 anfangt, sich
von den Mantelabschnitten 2a, 2b radial einwdrts zu
erstrecken, gehdre dieser Bereich ausschlieBlich zum

konkaven mittleren Bereich 2c.

Obere und untere Mantelabschnitte 2a und 2b, welche
eine "zylindrische und konvexe" Form aufweisen, seien
daher in D2 nicht offenbart. Auch hierdurch seien die
Gegenstande der Prioritatsanmeldung und des Anspruchs 1
nicht identisch. Die diesbezligliche Prioritdt sei daher

auch nicht wirksam.



-7 - T 2083/11

Zulassung ins Verfahren des erstmals in der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwands
mangelnder erfinderischer Tidtigkeit gestlitzt auf dem

Offenbarungsgehalt der D1 in Kombination mit dem der D5

D1 offenbare einen Artikel gemal dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 mit einem schrumpffahigen Hilsenetikett,
wobei das Etikett nicht an der Mantelflédche verklebt
sei, siehe Figur 1 und Spalte 5, Zeile 68 bis Spalte o,
Zeile 4.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal dem Hauptantrag
unterscheide sich von dem aus der D1 bekannten Artikel

durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1.

Diese unterscheidenden Merkmale ermdglichten die
Anbringung eines alternativen Etiketts auf den aus der
D1 bekannten Artikel.

Auf der Suche nach einem solchen Etikett werde der

Fachmann die Lehre der D5 heranziehen.

D5 offenbare eine Flasche 24, 30, mit einer
Mantelfldche, die mit einem Rundumetikett 20 mit einer
Anfangskante 40 und einer Endkante 42 verbunden sei,
siehe Seite 10, letzter Absatz. Dabei seien beide
Kanten 40, 42 jeweils mit HeiRleim versehen, siehe
Seite 4, Zeilen 24 bis 27 bzw. Seite 10, Zeilen 23 bis
25. Die restliche Flache des Etiketts sei zusatzlich
mit einer latent klebenden, auch die Bereiche neben den
Endkanten erfassende Leimbeschichtung 44 versehen,
siehe Seite 11, Zeilen 12 bis 15, welche Beschichtung
mittels einer im Handel erhdltlichen Strahlungsquelle
48, d.h. mittels einer UV-Strahlungsquelle aktiviert

werden kdénne, siehe Seite 12, Zeilen 4 bis 8.
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Daher lege eine Zusammenschau der Offenbarungsinhalte
der D1 und der D5 dem Fachmann den Gegenstand des

Anspruchs 1 nahe.

Entscheidungsgrinde

1. Zulassung ins Verfahren vor der Einspruchsabteilung des
Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 b) EPU

1.1 Wird die Art und Weise, in der die Einspruchsabteilung
ihr Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeibt hat, mit
der Beschwerde angefochten, so ist es nicht Aufgabe der
Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falles
nochmals wie die Einspruchsabteilung zu prifen, um zu
entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise
ausgelibt hatte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur
dann Uber die Art und Weise, in der die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgeiibt hat,
hinwegsetzen, wenn sie zum Schluss gelangt, dass diese
ihr Ermessen nach MaBgabe der falschen Kriterien, unter
Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in
willkiirlicher Weise ausgeiibt hat, siehe Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, IV.E.3.6.

1.2 Im vorliegenden Fall wurde der Einspruchsgrund gemafB
Artikel 100 b) EPU erstmalig mit der auf den 25. Mai
2011 datierten Eingabe der Beschwerdegegnerin, und
damit nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht.
Unter Punkt 7 dieser Eingabe wurde die behauptete
mangelnde Ausfiihrbarkeit im Wesentlichen mit
Interpretationsschwierigkeiten beziiglich des im
Anspruch 1 verwendeten Begriffs "konventioneller

HeiBleim" begriindet.

1.3 Die Beschwerdegegnerin fokussierte ihre Argumentation

ausschlieRlich auf die Interpretationsschwierigkeiten
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beziiglich des im Anspruch 1 verwendeten Begriffs
"konventioneller HeiBleim". Sie hat dabei jedoch
versaumt aufzuzeigen, warum ihrer Meinung nach die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeibt hat,
siehe Punkt 1.1 oben.

Aus diesem Grund stellt sich bereits die Frage, ob und
wie die Kammer dieser Thematik an sich nehmen misste.
Aus Effizienzgrinden wird sich die Kammer in dem Sinne
mit der Ermessensausiibung der Einspruchsabteilung
befassen, dass diese nur auf offensichtliche Fehler

Uberprift wird.

Nach der angefochtenen Entscheidung wurde dieser in der
mindlichen Verhandlung nochmals angesprochene
Einspruchsgrund als verspatet nicht beriicksichtigt,
siehe Griinde, Nr. 2. Betreffend den Ausdruck
"konventioneller HeiBleim" wurde in der angefochtenen
Entscheidung ausfiihrlich erdrtert, welches Verstandnis
diesem Begriff seitens der Einspruchsabteilung

beigemessen wurde, siehe Grinde, Nr. 3.1.

Daraus ergibt sich, dass die Einspruchsabteilung bei
der Ausibung ihres Ermessens beziiglich des Zulassens
des verspadteten Einspruchsgrundes nicht nur den Umstand
der Verspatung als solchen, sondern als weiteres
Kriterium zumindest implizit auch dessen prima facie-

Relevanz beriicksichtigt hat.

Die Kammer kann somit in der oben geschilderten
Ermessensausiibung der Einspruchsabteilung keinen Fehler

erkennen.
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Zulassung ins Verfahren des von der Beschwerdegegnerin
erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachten

Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 c) EPU

Das Einspruchs-Beschwerdeverfahren ist ein wvom
Einspruchsverfahren vollstandig getrenntes,
unabhédngiges verwaltungsgerichtliches Verfahren, dessen
primiarer Zweck in der Uberpriifung der angefochtenen
Entscheidung besteht. Neue Einspruchsgriinde dirfen
daher ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht ins
Beschwerdeverfahren eingefiithrt werden, siehe G 9/91,
Amtsblatt EPA 1993, 408, Grinde Nr. 16 und 18; und

G 10/91, Amtsblatt EPA 1993, 420, Leitsatz Nr. 3.

Im vorliegenden Fall wurde wahrend des
Einspruchsverfahrens kein Einwand auf der Basis des

Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 c¢) EPU erhoben.

Somit stellt der erst wahrend des Beschwerdeverfahrens
mit der auf den 9. April 2014 datierten Eingabe der
Beschwerdegegnerin erhobene Einwand auf der Basis des
Einspruchsgrunds gemdB Artikel 100 c¢) EPU einen neuen
Einspruchsgrund dar, der nicht ohne das Einverstandnis
der Patentinhaberin, hier Beschwerdefiihrerin, in das
Verfahren eingefiithrt werden kann, siehe G 9/91 und

G 10/91, supra.

Da dieses Einverstandnis nicht vorliegt, siehe Punkt
VII oben, wird dieser erstmals wahrend des
Beschwerdeverfahrens erhobene Einspruchsgrund nicht in

das Beschwerdeverfahren zugelassen.
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Wirksamkeit der beanspruchten Prioritdt fir den
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter

Bezugnahme auf die Offenbarung der DZ2

Verstdndnis des Anspruchsgegenstands

Anspruch 1 betrifft einen Artikel mit etikettierter
Mantelflache, die einen oberen und unteren
zylindrischen und/oder konvexen Mantelabschnitt und
wenigstens einen dazwischenliegenden, vollumfanglich
verlaufend ausgebildeten, radial einwarts geformten,
von einem schrumpffahigen Etikett iberdeckten Bereich
aufweist. Das Etikett ist ein Rundumetikett mit
Uberlappender Anfangs-und Endkante, wobei das Etikett
wenigstens dem radial einwarts geformten Bereich

zugeordnete Luftaustrittsoffnungen aufweist.

GemdR dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs ist

a) das Etikett im Bereich seiner iberlappenden Endkante
durch einen UV-aushartbaren HeifBleim mit der
Anfangskante verbunden,

b) wahrend es im Bereich seiner Anfangskante mit einem
konventionellem HeiBleim, zumindest tempordr mit der

Mantelflache des Artikels verbunden ist.

Die Kammer ist unter Beriicksichtigung des allgemeinen
Fachwissens der Auffassung, dass der Begriff
"konventioneller HeiBleim" einen Schmelzklebstoff
bezeichnet, der zur Verarbeitung zundchst durch
Erhitzen verflissigt und in diesem Zustand auf eine
Klebeflache aufgetragen wird. Nach dem Abkiihlen
erstarrt der voribergehend flissige Klebstoff wieder.
Er kann durch neuerliches Erhitzen wieder
zerstorungsfrei in die fliissige Phase wechseln. Durch

einen solchen "konventionellen HeiRleim" kann daher ein
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"zumindest temporare" Verbindung realisiert werden.

Die Kammer sieht daher den Zusatz "konventionell" als
einen, die Bedeutung des Ausdrucks "HeiRleim" nicht
verandernden Hinweis darauf an, dass der derart
bezeichnete HeiRleim ein allgemein iUblicher in dem oben

genannten Sinne ist.

Der Begriff "UV-aushadrtbarer HeiBleim" bezeichnet
dagegen einen HeiBleim, der zunadchst gleichfalls
fliissig verarbeitet wird, dann aber durch Einwirkung

von UV-Strahlen dauerhaft aushartet.

Die Kammer sieht den Zusatz "UV-aushartbar" als die Art
des HeiBleims in dem o.g. Sinn weiter qualifizierend

an.

Dieses Verstandnis der Begriffe steht auch im Einklang
mit demjenigen, das sich durch die Verwendung dieser
Begriffe im Streitpatent (vgl. bspw. die Abschnitte
[0008] - [0010], [0017], [0018], und [0020] ergibt.
Dort wird mit "konventioneller HeiRleim" ein HeiRleim
fir eine Haftverbindung an der Etikettenanfangs- bzw.
Etikettenvorderkante bezeichnet, die die Fahigkeit hat
von temporadarer Natur zu sein, "um lediglich wahrend dem
Aufwickelvorgang des Etiketts auf den Artikel eine
Haftverbindung aufrechtzuerhalten, die nach Abschluss
der Uberlappungsverbindung zwischen der
Etikettenanfangs- und der diese iberlappenden
Etikettenendkante nicht mehr weiter bendtigt wird"
(Abschnitt [0008]).

Dagegen muss nach der Beschreibung "[d]ie
Uberlappungsverbindung zwischen der Etikettenanfangs-
und der diese lberdeckenden Etikettenendkante

dagegen von dauerhafter Qualitat sein ..." (Abschnitt
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[0009]), wozu weiter ausgefiihrt ist: "[h]ierfiir ist ein
durch Ultraviolettbestrahlung aushdrtbarer Heifleim
besonders vorteilhaft" (Abschnitt [0010]). Diese hat

nicht die Fahigkeit, von temporarer Natur zu sein.

Identitdt des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Hauptantrags hinsichtlich seines kennzeichnenden Teils
mit dem Gegenstand der Offenbarung der D2 - Wirksamkeit

der Prioritdt

Die Anspriiche 6 und 7 der D2 lauten wie folgt:

Anspruch 6: "Artikel nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet dass das Etikett (3) im Bereich seiner
Anfangskante (3a) mit einem Haftmittel (4a),
vorzugsweise HeiBleim, zumindest tempordr mit dem

Mantelfldche (2a, 2b) des Artikels verbunden ist".

Anspruch 7: "Artikel nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet dass das Etikett (3) im Bereich seiner
liberlappenden Endkante (3b) dauerhaft mit der
Anfangskante (3a) verbunden ist, vorzugsweise durch

einen UV-aushdrtbaren HeifBRleim (4b)".

Da Anspruch 7 auf Anspruch 6 rickbezogen ist, geht es
in dieser Kombination u.a. um die folgenden Merkmale:
i) " das Etikett im Bereich seiner Anfangskante mit
einem ... HeiBleim, zumindest temporar mit der

Mantelflache des Artikels wverbunden ist" und

ii) "... das Etikett im Bereich seiner iberlappenden
Endkante durch einen UV-aushartbaren HeiBleim dauerhaft
mit der Anfangskante verbunden ist"

(Hervorhebung durch die Kammer) .
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Dabei unterscheidet sich der Wortlaut des Merkmals a)
des Anspruchs 1 des Hauptantrags (siehe Punkt 3.1.2
oben) vom Merkmal ii) dadurch, dass die durch den UV-
aushartbaren HeiBleim entstandene Verbindung zwischen
Endkante und Anfangskante nicht als "dauerhaft"
bezeichnet ist. Das Merkmal b) des Anspruchs 1 des
Hauptantrags unterscheidet sich vom Merkmal i) dadurch
dass der die Anfangskante und die Mantelflache
verbindende HeiBRleim als "konventioneller" HeiRleim

bezeichnet ist.

Da im Streitpatent eine durch einen UV-aushartbaren
HeiBleim entstandene Verbindung als eine dauerhafte
Verbindung betrachtet wird, siehe die Punkte 3.1.4 und
3.1.6 oben, stellt das Weglassen der Bezeichnung
"dauerhaft" in Bezug auf die durch den UV-aushédrtbaren
HeiBleim herzustellende Verbindung gemdal dem Merkmal a)
des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 keinen
technischen Unterschied gegeniiber dem o.g. Merkmal ii)

dar.

Die Kammer merkt an, dass die auf eine dauerhafte
Verbindung der Anfangs- und Endkanten gerichteten
Absatze [0008] und [0009] der D2 (die in dieser
Hinsicht mit den betreffenden Absatzen in der in
Anspruch genommenen Prioritat tbereinstimmen), auch die
Anwendung eines UV-aushédrtbaren HeiRleims vorschlagen.
Absatz [0008] stellt diesen HeiRleim als Gegensatz
("dagegen") zum Absatz [0007] dar, in dem von der
tempordren Haftverbindung der Etikettenanfangskante mit
dem Artikel die Rede ist. Diese ist im Anspruch 6
beansprucht. Es ist daher offensichtlich, dass der
gemal Anspruch 6 vorgesehene HeiBRleim, der flur diese
zumindest temporare Verbindung benutzt wird, im Lichte
des Absatzes [0007] der D2 eben keinem eine dauerhafte

Verbindung herstellenden, UV-aushédrtbaren HeiBleim
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sondern eben einem konventionellen HeiRleim im Sinne

des Absatzes 3.1.3 oben entspricht.

Daraus folgt, dass die Merkmale a) und b) des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 inhaltsidentisch
mit den o.g. Merkmalen ii) und i) der Anspriche 6 und 7
der D2 sind. Somit ist festzustellen, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 identisch ist mit dem
Gegenstand, der in der beanspruchten Prioritat

offenbart ist.

Somit ist die Prioritat als wirksam zu erachten. Das
Argument der Beschwerdegegnerin, wonach durch die
Benutzung des Begriffs "zumindest tempordr" darunter
auch ein UV-aushdrtbarer HeiBleim zu subsumieren wéare,
ist dadurch fir die Wirksamkeit der beanspruchten

Prioritat unbeachtlich.

Identitdt des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Hauptantrags hinsichtlich seinem Oberbegriffsmerkmal,
nach dem der Artikel einen oberen und unteren
zylindrischen und konvexen Mantelabschnitt aufweist,
mit dem Gegenstand der Offenbarung der D2 - Wirksamkeit

der Prioritdt

Es ist unstreitig, dass gemal Absatz [0015] der D2, der
identisch in der beanspruchten Prioritat vorhanden ist,
die Mantelfldche der in Figur 1 der D2 abgebildeten
Flasche 1' einen oberen und einen unteren zylindrischen
Mantelabschnitt, jeweils mit 2a und 2b bezeichnet,
sowie einen dazwischenliegenden sich radial einwéarts
geformten und konkav ausgebildeten mittleren

Mantelabschnitt, bezeichnet als 2c¢, aufweist.

Die Kammer merkt dazu an, dass die Mantelfladche der in

Figur 1 der D2 abgebildeten Flasche 1' schematisch und
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mit finf verschiedenen Mantelabschnitten 2a bis 2e
dargestellt ist. Obwohl diese Mantelabschnitte ohne
klar gezeichneten Grenzen zwischen ihnen gezeichnet
sind, ist es eindeutig, dass sich die obere und untere
Mantelabschnitte 2a und 2b zwischen dem
Schultermantelabschnitt 2d, bzw. dem
Bodenmantelabschnitt 2e und dem mittleren konkaven

Mantelabschnitt 2c erstrecken.

Die Kammer entnimmt dieser Figur, dass die
Mantelabschnitte 2a und 2b mit dem mittleren konkav
ausgebildeten Mantelabschnitt 2c mittels jeweils eines
zweifelsfrei konvex ausgebildeten Mantelteils wverbunden
sind. Dieser Mantelteil ist offensichtlich nicht konkav
ausgebildet und kann daher nicht dem konkaven
Mantelabschnitt 2c¢ zugerechnet werden. Es ist daher
offensichtlich, das der jeweilige konvexe Teil dem
Jjeweiligen oberen bzw. unteren Mantelabschnitt 2a bzw.
2b zuzurechnen ist. Da auch der jeweilige zentrale, an
dem jeweiligen Pfeil 2a, 2b angrenzende Teil dieser
Mantelabschnitte 2a und 2b in der schematischen
Abbildung der Figur 1 als ein eine einigermalen
zylindrische Form aufweisender Teil erkennbar ist,
folgert die Kammer daraus, dass die im Anspruch 1 des
Hauptantrags vorhandene Bezeichnung der oberen und
unteren Mantelabschnitte als "zylindrisch und konvex"
der Offenbarung der D2 und damit der in Anspruch

genommenen Prioritat entnehmbar ist.

Demnach ist die Prioritat des Gegenstands des Anspruchs
1 gemal Hauptantrag hinsichtlich der "zylindrischen und
konvexen" oberen und unteren Mantelabschnitte als

wirksam zu bewerten.
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Zulassung ins Verfahren des erstmals in der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwands
mangelnder erfinderischer Tidtigkeit gestlitzt auf dem

Offenbarungsgehalt der D1 in Kombination mit dem der D5

Im schriftlichen Teil des Beschwerdeverfahrens hat die
Beschwerdegegnerin, obwohl sie in ihrem
Einspruchsschriftsatz die erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 des Patents in der
erteilten Fassung u.a. gegeniiber der Kombination der
Lehren der Entgegenhaltungen D1 und D5 in Frage
gestellt hatte, weder in ihrer Beschwerdeerwiderung
noch in ihrer auf den 9. April 2014 datierten Eingabe

diesen Einwand erhoben, bzw. wiederholt.

In ihrer der Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefigten Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK machte
die Kammer unter Punkt 13.3 in Bezug auf den
Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tatigkeit im

allgemeinen Sinn folgende Bemerkung:

"In der Beschwerdeerwiderung erfolgte zu diesem
Einspruchsgrund keine Stellungnahme. Der Schriftsatz
der Beschwerdegegnerin vom 9. April 2014 enthdlt zwar
die Uberschrift "III mangelnde Neuheit bzw.
Erfindungsqualitdt". Der derart betitelte Abschnitt
enthdlt jedoch keine Ausfiihrung im Hinblick auf die

erfinderische Tdtigkeit.

Es erscheint in diesem Zusammenhang folglich
angebracht, vorsorglich auf das Erfordernis des
Artikels 12 (2) VOBK hinzuweisen, nachdem auch die
Erwiderung den vollstdndigen Sachvortrag eines

Beteiligten enthalten miissen" [sic].
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Die Beschwerdegegnerin hat darauf nicht reagiert,
sondern sie hat bis zur miindlichen Verhandlung gewartet
und erst gegen deren Ende, d.h. in einem sehr spaten
Verfahrensstadium, ihrem Vorbringen einen Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit hinzugefligt. Dieses
neue Vorbringen wurde auf die Entgegenhaltungen D1 und
D5 gestiutzt.

Nach Artikel 12 (2) VOBK missen die
Beschwerdebegriindung und die Erwiderung den
vollstandigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten.
Dies beinhaltet, dass alle Tatsachen, Argumenten und
Beweismittel ausdriicklich und spezifisch anzufiithren
sind. GemaBl Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen
der Kammer, Anderungen des Vorbringens eines
Beteiligten nach Einreichung seiner
Beschwerdebegriindung oder Erwiderung zuzulassen und zu
berilicksichtigen. Bei der Ausibung des Ermessens werden
insbesondere die Komplexitdt des neuen Vorbringens, der
Stand des Verfahrens und die gebotene

Verfahrensodkonomie beriicksichtigt.

Bei der Ausibung ihres Ermessens gemal Artikel 13 (1)
VOBK lidsst die Kammer diese Anderung des Vorbringens
der Beschwerdegegnerin aus den folgenden Grinden nicht

zU.

Wie es oben unter den Punkten 4.1 und 4.3 erdrtert
wurde, war nach dem ersten Austausch von
Beschwerdebegriindung und Beschwerdeerwiderung, auch
noch unter Berilicksichtigung des Vortrags vom

9. April 2014, die Sachlage so, dass die erfinderische
Tatigkeit im gesamten Beschwerdeverfahren seitens der

Beschwerdegegnerin nicht angesprochen wurde.
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Es wurde kein einziger Grund angegeben, warum dieses
Vorbringen, trotz der entsprechenden unter Punkt 4.2
oben erwahnten Bemerkung der Kammer, nicht in einem
fritheren Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgebracht
wurde, so dass sowohl die Beschwerdefiihrerin als auch
die Kammer genug Zeit darauf zu reagieren bzw. sich

vorzubereiten gehabt hatten.

Es ist auch nicht so, dass erst die Neuheitsdiskussion
abzuwarten gewesen ware, um festzustellen, ob es
Unterschiede zum nadchstliegenden Stand der Technik gibt
oder nicht, um sodann die erfinderische Tatigkeit in
Bezug auf den gleichen nadchstliegenden Stand der
Technik diskutieren zu konnen. Dies gilt deswegen
nicht, weil die Neuheit gegeniiber D2 zu diskutieren
war, siehe Punkt 5 unten, und die erfinderische
Tatigkeit ausgehend von D1 (oder sogar von D5) in Frage

gestellt wurde.

Es ist dann nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, sich
auf die Seite der Beschwerdegegnerin zu stellen und zu
prifen, ob nicht irgendeiner Einwand aus dem Verfahren

vor der Einspruchsabteilung durchgreifen koénnte.

Der Vollstandigkeit halber stellt die Kammer zudem
fest, dass das neue Vorbringen der Beschwerdegegnerin
aus den folgenden Grinden prima facie nicht dazu
geeignet ist, die erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags in Frage

zu stellen.

Gemahl der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage 2013, 1I.D.9.2.1,
erster Absatz, geht es bei der Beurteilung des

Vorhandenseins einer erfinderischen Tatigkeit in der
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Anwendung einer an sich bekannten Lehre in dem
Gegenstand des nachstliegenden Standes der Technik
nicht darum, ob der Fachmann die erfindungsgeméfe
Kombination hdtte machen kénnen, sondern darum, ob er
dies in Erwartung einer L&sung der gestellten Aufgabe
auch getan hatte. Dabei stellt sich z.B. die Frage, ob
der Stand der Technik gegen eine solche Kombination

spricht.

Die Kammer nimmt zu Gunsten der Beschwerdegegnerin
argumentationshalber an, dass eine Flasche gemafB dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 aus D1 bekannt und dass
eine Flasche mit einem gemdR den Merkmalen des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 angebrachten
Etikett in D5 offenbart ist.

Dabei stellt sich direkt die Frage, warum der Fachmann
auf die aus D1 bekannte Flasche die Lehre der D5
anwenden wirde. Bei D1 ist es das Ziel, ein auf einen
radial einwdrts geformten oberen Bereich der Flasche
aufgeschrumpftes Hiilsenetikett wenigstens teilweise
definiert entfernen oder Bereiche des Hilsenetiketts
voneinander trennen zu kdénnen, siehe Spalte 1, Zeilen
17 bis 24 der D1. Die Lehre der D5 betrifft dagegen
eine vollfladchige Verklebung des Etiketts an der
Mantelfldche der Flasche mittels der Leimbeschichtung
44 .

Diese Verklebung verhindert gerade ein solches

definiertes Entfernen oder Trennen des Etiketts.

Bei einer Diskussion der erfinderischen Tatigkeit geht
es eben nicht einfach darum, zu beiden Dokumenten eine
Merkmalsanalyse anzustellen und etwaige Licken in der
Offenbarung des nadchstliegenden Standes der Technik
durch Merkmale aus dem "Kombinationsdokument" zu

fillen. Die Lehren miissen mindestens zueinander passen,
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bzw. sich nicht gegenseitig ausschlieben.

Neuheit und erfinderische Tdtigkeit des

Anspruchs 1 des Hauptantrags

Gegenstands des

Gemahl den Punkten 3.2.5 und 3.3.4 oben erachtet die

Kammer die Prioritat fiur den Anspruch 1
Hauptantrags als wirksam. Somit ist die
Prioritdtsdatum veroffentlichte D2 kein
Technik und kann weder die Neuheit noch
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands

in Frage stellen.

des
nach dem
Stand der
die

des Anspruchs 1

Im Beschwerdeverfahren befinden sich sonst keine

Entgegenhaltungen, welche die Neuheit oder die

erfinderische Tatigkeit des Gegenstands

in Frage stellen konnen. Dies gilt auch

des Anspruchs 1

fir den gemal

Punkt 4 oben erhobenen und nicht zugelassen Einwand,

der sich auf die Entgegenhaltungen D1 und D5 stitzt.

Aus den oben genannten Grinden ist der Gegenstand des

Anspruchs 1 gemal dem Hauptantrag neu und weist eine

erfinderische Tatigkeit auf (Artikel 52,

EPU) .

54 (2) und 56
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird in unveranderter Fassung aufrechterhalten.

Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



