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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerden der Einsprechenden richten sich gegen
die am 14. Juli 2011 zur Post gegebene
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das europdische Patent 0 892 830 mit der Anmeldenummer
96 945 824.9 in geanderter Fassung aufrechterhalten

wurde.

Gegen das Patent waren zwei Einspriiche eingelegt
worden, wobei die Einspruchsgriinde gemal Art. 100 (a)
EPU (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit) (beide Einsprechenden) sowie Artikel 100 (b)
EPU (Einsprechende 01) geltend gemacht wurden. Gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10.
Oktober 2006, das Patent wegen mangelnder Offenbarung
(Artikel 83 EPU) zu widerrufen, legte die
Patentinhaberin Beschwerde ein (T 0192/07). Mit ihrer
Entscheidung vom 7. Juni 2010 beschloss die
Beschwerdekammer, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Prifung

an die erste Instanz zurlUckzuverweisen.

Auf Grundlage des am 07. Juni 2010 wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
eingereichten Anspruchssatzes entschied die
Einspruchsabteilung, dass das Streitpatent unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin
vorgenommenen Anderungen den Erfordernissen des EPU

genugte.

Das Patent wie aufrechterhalten enthielt achtzehn
Anspriiche, wobei die Anspriiche 1, 12 und 18 unabhangige

Anspriiche waren. Anspruch 1 lautete wie folgt:
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"l. Transparente Mehrlagenfolie mit einer Polymer-
AuBenschicht, mindestens einer gute Haftung mit
benachbarten Schichten eingehenden Verbindungsschicht
einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/oder
Copolymeren und mindestens einem thermoplastischen
Elastomeren und/oder Polyisobutylen, und einer an der
benachbarten Verbindungsschicht haftenden Innenschicht
aus einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/
oder Copolymeren mit mindestens einem thermoplastischen
Elastomeren, wobei ein Temperaturgefalle der
Schmelzpunkte der Folienschichten von der AuBen- zu
Innenschicht besteht, so dass unter Warmeeinwirkung die
heisssiegelbare Innenschicht vor der AuBenschicht

schmilzt."

Die Anspriiche 2 bis 11 waren auf bevorzugte
Ausfihrungsformen der transparenten Mehrlagenfolie nach
Anspruch 1 gerichtet. Anspruch 12 betraf ein Verfahren
zur Herstellung dieser Mehrlagenfolien. Die Anspriche
13 bis 17 waren auf bevorzugte Ausfiilhrungsformen des
Verfahrens nach Anspruch 12 und Anspruch 18 auf die

Verwendung der Mehrlagenfolien gerichtet.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 14.
Juli 2011 legten beide Einsprechenden am

22 . September 2011 Beschwerde ein. In den jeweils am
23. November 2011 und 24. November 2011 eingereichten
Beschwerdebegriindungen beantragten beide
Beschwerdefiihrerinnen die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und den Widerruf des Patents aufgrund
mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer
Tatigkeit (Artikel 54 und 56 EPU). Auch wurden weitere

Dokumente eingereicht.

Die Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin ging mit

Schreiben vom 30. Mai 2012 ein. Darin beantragte die
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Beschwerdegegnerin, die Beschwerden zuriickzuweisen und
das Streitpatent auf Basis des am 7. Juni 2010
eingereichten Anspruchssatzes (Hauptantraq)

aufrechtzuerhalten.

Am 15. April 2014 erging eine Ladung zur miindlichen
Verhandlung. In einer am 15. Mai 2014 zur Vorbereitung
der mindlichen Verhandlung versandten Mitteilung
auBerte die Kammer ihre vorlaufige Meinung hinsichtlich
der Artikel 54 und 56 EPU.

Am 13. Juni 2014 reichte die Einsprechende 1/
Beschwerdefiihrerin weitere Argumente zur Neuheit und

erfinderischer Tatigkeit sowie weitere Dokumente ein.

Mit am 15. Juli 2014 beim EPA eingegangenen Schreiben
vom 14. Juli 2014 beantragte die Beschwerdefihrerin,
als Hauptantrag das Streitpatent auf Basis des am

7. Juni 2010 eingereichten Anspruchssatzes oder
hilfsweise auf Basis eines der Hilfsantrdge 1 bis 5,
die mit dem Schreiben vom 14. Juli 2014 eingereicht

wurden, aufrechtzuerhalten.

Die mindliche Verhandlung fand am 17. Juli 2014 statt.
Nachdem die Kammer die Schlussfolgerung angegeben
hatte, dass die Erfordernisse des Artikels 54 EPU
erfiillt, aber die Erfordernisse des Artikels 56 EPU,
ausgehend von D3 als nachstliegendem Stand der Technik,
nicht erfillt waren, und nachdem die Zul&dssigkeit der
mit Schreiben vom 14. Juli eingereichten Hilfsantrage
besprochen worden war, reichte die Beschwerdegegnerin,
unter RiUcknahme aller vorherigen Antrage, einen neuen
Hauptantrag ein. Nach Diskussion der Frage, ob dieser
Hauptantrag in das Verfahren zugelassen werden konnte,

reichte die Beschwerdegegnerin eine "erganzte" Version
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dieses Hauptantrags ein.

XT. Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

£ ehe by oSl z?«vff.._ﬁﬁf_’ii?
1. Transparente Mehrlagenfolie mit einer Polymer- Aufienschicht, mindestens
einer gute Haftung mit benachbarten Schichten eingehenden Verbindungs-
schicht einer Mischung eines Poly-
propylenhomopolymeren und/oder Copolymeren und mindestens einem
thermoplastischen Elastomeren und/oder Polyisobutylen, einer an der
benachbarten Verblndungsschléuf h’&ﬁ(#an aiﬁ?ﬁéelbarémmt (hov 40o50 Gos 7
aus einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/oder dojp ;a e E; i
Copolymeren mit mindestens einem thermoplastischen Elastomeren, wobel | )”
eln Temperatu der Schmelzpunkte der Folienschichten von der
AuBen- zur Innenschicht besﬁ‘,‘i so ngﬂnE;'WH%gglnw%y}g(die TPE-S(bes 10770 G, ¥
heisssiegelbare Innenschichtvor der AuRé&nschicht schmilz.) .4 /. & cte -

rfmql‘aj-lbem 7/33:—{

XIT. Die Argumente der Beschwerdefiihrerinnen hinsichtlich
der Zulassigkeit des Hauptantrags lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Der erst wahrend der mindlichen Verhandlung vorgelegte
neue Hauptantrag lUberraschte die Einsprechenden und
benachteiligte sie unberechtigterweise. Es entspreche
nicht der Verfahrensgerechtigkeit, dass man sich
wahrend der miindlichen Verhandlung erstmalig mit einem
neuen Hauptantrag befassen miisste. Der vorgelegte neue
Hauptantrag sei verspatet und enthalte neue und
komplexe Sachverhalte, die im bisherigen Verfahren
keine Rolle gespielt hadtten und erscheine dariber
hinaus prima facie nicht gewdhrbar zu sein im Hinblick
auf Artikel 84 EPU und Artikel 123(2) EPU (Anwesenheit
von TPE-S in Kombination mit den Merkmalen des neuen
Anspruchs 1). Weil die schockartige Kihlung einer
extrudierten Polypropylenfolie schon aus R6 bekannt
war, seil es auch nicht prima facie erkennbar, dass die
in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale einen Beitrag zur
erfinderischen Tatigkeit leisteten, so dass der Antrag

nicht in das Verfahren zugelassen werden sollte. Falls
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die Kammer dennoch den spat eingereichten Antrag
zulassen sollte, ware eine hinreichend lange
Unterbrechung der miindlichen Verhandlung notwendig.
Deshalb solle dieser neue Hauptantrag nicht zugelassen

werden.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der
Zuldssigkeit des in der mindlichen Verhandlung
gestellten Hauptantrags lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Der neue Hauptantrag kénnte nicht als verspatet
angesehen werden, da er durch die wa&hrend der
mindlichen Verhandlung stattgefundene Diskussion
verursacht worden sei. Er sei ferner auf die
Uberwindung der Beanstandung beziiglich Artikel 56 EPU
gerichtet, durch Klarstellung, dass die Folie eine
Mischung von PP-Copolymer und TPE-S enthalte, dass die
Mehrlagenfolie heiBsterilisierbar sei und durch
Hinzufiigung des Coextrudierens von mindestens zweil
Schichten der Mehrlagenfolie von oben nach unten unter
Abschrecken erfolgt. Auch wenn der neue Hauptantrag
erst wdhrend der miindlichen Verhandlung eingereicht
wurde, so wirden die Anspruchsanderungen keine
sonderlichen Schwierigkeiten bereiten, die nicht
wahrend der mindlichen Verhandlung untersucht und
diskutiert werden kénnten. Die einschrankenden Merkmale
seien bereits klar in den erteilten Anspriichen 1, 7,
10, 12, 13 und 14 offenbart. Die neue
Merkmalskombination trage erheblich zur Ld&sung der im
Streitpatent angegebenen Aufgabe bei, namlich die
Verbesserung der Flexibilitdt sowie Transparenz der
Folie gegeniiber nicht abgeschreckten Folien, da durch
Abschrecken der amorphe Zustand des Polymeren aus der
Schmelze erhalten werde. Dariber hinaus konnte der

Hauptantrag nicht friher eingereicht werden, da die
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Beschwerdegegnerin erst vor kurzem aufgekauft wurde und
die unterstiitzende technische Abteilung nicht mehr
vorhanden sei. Deshalb sollte der Hauptantrag

zugelassen werden.

Die Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
beantragten die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und den Widerruf des Europdischen Patents
Nr. 0892830.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des in
der mindlichen Verhandlung iberreichten erganzten
Hauptantrags (Anspriiche 1 bis 14). Sie erhob weiterhin
die Rlige mangelnden rechtlichen Gehors, da der wahrend
der mindlichen Verhandlung iiberreichte erganzte

Hauptantrag nicht in das Verfahren zugelassen wurde.

Am Ende der miindlichen Verhandlung verkiindete die

Kammer ihre Entscheidung.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerden sind zuléassig.

Zulassung des Hauptantrags

Die Beschwerdegegnerin hat in der Erwiderung auf die in
der Beschwerdebegriindung ausfiihrlich dargelegte
Einwendung des VerstoRes gegen Artikel 56 EPU wvon
Anspruch 1 des damaligen Hauptantrags reagiert, ohne
den Anspruch zu andern. Erst nachdem in der mindlichen

Verhandlung die besagten Einwande erneut diskutiert
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worden waren, hat die Patentinhaberin den Hauptantrag,
in dem Anspruch 1 aus einer Kombination der von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Anspriiche 1, 7,
10, 12 und 13 bestand, eingereicht.

Dieses Verhalten der Patentinhaberin steht in mehrerlei
Weise nicht im Einklang mit der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern des EPA sowie der hierzu ergangenen
Rechtsprechung (Siehe T 1122/09, Punkt 3 der

Entscheidungsgriinde) .

Gemal Artikel 12 (2) VOBK muss die Erwiderung auf die
Beschwerdebegriindung den vollstandigen Sachvortrag der
Beschwerdegegnerin enthalten. Hierzu zahlen nach
standiger Rechtsprechung neben allen Argumenten,
Tatsachen und Beweismitteln, insbesondere auch alle
Antrage (s. z.B. T 764/03, Punkt 6.7 der
Entscheidungsgriinde) . Im Hinblick auf Artikel 56 EPU
hat die Patentinhaberin in ihrer Erwiderung auf die
Beschwerdebegriindungen beider Beschwerdefiithrerinnen
lediglich ihre von Argumenten unterstiitzte Meinung
vertreten, dass die Erfordernisse des Artikels 56 EPU
erfiillt seien, ohne diesbeziiglich Anderungen an den

Ansprichen vorzunehmen.

Gemahl Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens des
Beschwerdegegners nach Einreichung seiner Erwiderung
auf die Beschwerdebegriindung zuzulassen, wobei die
Komplexitat des Vorbringens, der Verfahrensstand und
die Verfahrensdkonomie zu beriicksichtigen sind. Nach
Artikel 13(3) VOBK sind Anderungen des Vorbringens nach
Anberaumung der miindlichen Verhandlung nicht
zuzulassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung

der Kammer oder dem anderen Beteiligten ohne Verlegung
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der mindlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Wenn die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren
beabsichtigt, gednderte Anspriiche einzureichen, sollte
dies allgemein zum frihstméglichen Zeitpunkt geschehen.
Ein nicht rechtzeitig eingereichter Antrag auf
Anderungen ist von der Kammer nur ausnahmsweise und nur
dann zu berilicksichtigen, wenn sowohl das spéate
Einreichen gerechtfertigt ist, als auch der Grund der
Anderungen dargelegt wird (s. z.B. T 95/83, Punkt 8 der

Entscheidungsgriinde) .

Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin keine
Uberzeugenden Griinde vorbringen kénnen, warum der
derzeitige Antrag erst derartig spat eingereicht wurde.
Es ist der Kammer nicht ersichtlich, wie der erst am
18. Juni 2014 eingereichte Rechtslibergang des
Streitpatents die Beschwerdegegnerin daran hindern
konnte, in der Zeit zwischen der Beschwerdeerwiderung
vom 28. Mai 2012 und der Ladung zur miindlichen
Verhandlung vom 15. April 2014 geanderte Anspruchssatze
einzureichen. Die Behauptung der Patentinhaberin, dass
die Beurteilung der Anderungen keine sonderlichen
Schwierigkeiten bereiten dirfte, stellt keine
Begrindung fir die spate Einreichung dar, die als
solche schon die Beschwerdefiihrerinnen benachteiligt.
Fir die Kammer sind auch keine entsprechenden Grinde
ersichtlich. Da die in der mindlichen Verhandlung
erdrterten Einwdnde unter Artikel 56 EPU bereits in der
Beschwerdebegriindung detailliert vorgebracht worden
waren, hitten Antrage zur Uberwindung dieser Einwande
bereits mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung

eingereicht werden k&énnen und sollen.

Dariliber hinaus wiirde die Zulassung dieses erst wahrend

der mindlichen Verhandlung vorgelegten neuen
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Hauptantrags die gegenseitige Partei und die Kammer in
die unzumutbare Lage versetzen, sich in einer relativ
kurzen Zeit auf das Vorbringen neuer Einwande gegen die
in der mindlichen Verhandlung zum ersten Mal
beanspruchte Merkmalskombination vorbereiten zu miissen.
Dies wilirde sowohl gegen den Grundsatz der
Verfahrensgerechtigkeit verstoBen, als auch die
abschlielende Behandlung der zu erwartenden Einwande
durch die Kammer ohne Vertagung der miindlichen

Verhandlung in Frage stellen.

Zum Schluss ist ein insbesondere erst in der mindlichen
Verhandlung eingereichter Antrag wie der vorliegende
regelmaBig dann nicht zu beriicksichtigen, wenn er nicht
eindeutig gewahrbar ist (s. z.B. T 95/83). Genau dies
scheint im vorliegenden Fall der Fall zu sein, da die
Anderungen im Anspruch 1 neue Probleme hinsichtlich
Artikel 84, bzw. 123 (2) und (3) EPU aufzuwerfen

scheinen.

Die in Anspruch 1 definierte Innenschicht soll
einerseits aus "einer Mischung eines PP-Copolymeren und
einem TPE-S (bevorzugt 10-50 Gew.% der jeweiligen
Schicht SEBS)" und andererseits "aus einer Mischung
eines Polypropylenhomopolymeren und/oder Copolymeren
mit mindestens einem thermoplastischen Elastomeren"
bestehen. Da die zwei fiir die Innenschicht angegebenen
Definitionen sich widersprechen (das Polypropylen muss
im ersten Fall ein Homo- oder Copolymer sein, im
zweiten Fall kann es nur ein Copolymer sein), mangelt
es Anspruch 1 des Hauptantrags an Klarheit (Artikel 84
EPU) .

Dariliber hinaus ist die gewdhlte Formulierung des
geanderten Anspruchs 1 beziiglich der Verbindungsschicht

zweideutig. Die Beschreibung der Zusammensetzung der
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Verbindungsschicht ist, je nach Interpretation,
entweder unklar (Artikel 84 EPU), weil die zwei
angegebenen Definitionen der (einen) Verbindungsschicht
sich widersprechen, oder sie verstolt gegen die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU, weil sie sich
auf eine spezifische Kombination von zwei
Verbindungsschichten bezieht (eine aus "einer Mischung
eines Polypropylenhomopolymeren und/oder Copolymeren
und mindestens einem thermoplastischen Elastomeren und/
oder Polyisobutylen" und die andere aus "einer Mischung
eines PP-Copolymeren und einem TPE-S (bevorzugt 10-50
Gew.% der jeweiligen Schicht SEBS)", die so nicht im
urspringlichen Anspruch 1 oder im dritten Absatz der

Seite 5 der urspringlichen Anmeldung offenbart sind.

Der gednderte Hauptantrag ist demzufolge hinsichtlich
Artikel 84 EPU bzw. Artikel 123(3) EPU prima facie
nicht gewdhrbar und wirft Fragen auf, deren Behandlung
ohne Verlegung der mindlichen Verhandlung nicht mdglich

ist.

Gemahk Artikel 13(3) VOBK ist ein solcher Antrag nicht
zuzulassen. Daher entscheidet die Kammer, diesen Antrag

nicht in das Verfahren zuzulassen.

Da der Hauptantrag als einziger Antrag nicht zuladssig

ist, ist das Patent zu widerrufen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Europaische Patent Nr. 0892830 wird widerrufen.
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