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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerden der Patentinhaberin PAP STAR
Vertriebsgesellschaft mit Beschrankter Haftung & Co.
Produktions-KG und der Einsprechenden SCA Hygiene
Products AB richten sich gegen die am 25. Oktober 2011
mindlich verkiindete und am 17. November 2011 schrift-
lich begriindete Entscheidung der Einspruchsabteilung,
das Patent EP 1 451 006 in beschranktem Umfang auf
Basis des Hilfsantrags 1 eingereicht mit Schreiben wvom
19. April 2010 aufrechtzuerhalten.

Der Einspruch war auf die Grinde gemal Artikel 100 a)
(mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit) und 100 c¢) EPU gestitzt.

Die Anspriiche 1 und 2 des mit 19 Anspriichen erteilten

Patents lauten wie folgt:

"l. Papiertuch mit wenigstens zwei Lagen (2, 3, 4), von
denen wenigstens eine Lage (3, 4) mit einer Pragung (6)
und wenigstens eine Lage (2) wenigstens bereichsweise
mit einem Druck (5) versehen ist, wobei wenigstens eine
Lage (2, 3, 4) wenigstens teilweise transparent ist,
wobeil die Lagen (2, 3, 4) mit Hilfe eines Bindemittels
(9) miteinander verklebt sind, und wobei der Druck

(5, 5') auf wenigstens einer im Inneren des Papiertuchs
angeordneten Seite aufgebracht ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Bindemittel (9) gefarbt ist
und dass die mit dem Bindemittel (9) wversehenen,
erhabenen Bereiche (7) das Druckbild (5, 5'")

iberlagern."

"2. Papiertuch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Lagen (2, 3, 4) mittels eines im Zuge der
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Verbindung der Lagen (2, 3, 4) aufgebrachten

Bindemittels (9) miteinander verklebt sind."

Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung als
gewahrbar erachteten Hilfsantrags 1 unterscheidet sich
vom erteilten Anspruch 1 durch die Aufnahme des
Merkmals, dass das Bindemittel (9) "nur auf die
erhabenen Bereiche (7) der Pragung aufgebracht ist,
wogegen sich in den vertieften Bereichen (8) kein
Bindemittel (9) befindet".

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung

a) Hauptantrag (Anspriiche wie erteilt)

In Punkt 3 der Entscheidung folgte die
Einspruchsabteilung der Auffassung der
Einsprechenden, dass der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 entgegen den Erfordernissen des
Artikels 123(2) EPU uber den Inhalt der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe. Das
Merkmal des gefarbten Bindemittels und der
Uberlagerung des Druckbildes mit den mit
Bindemittel versehenen erhabenen Bereichen sei nur
in Kombination mit dem Merkmal offenbart, dass das
Bindemittel ausschlieRlich auf die erhabenen
Bereiche aufgebracht ist und sich in den
vertieften Bereichen kein Bindemittel befindet.
Der Hauptantrag wurde aus diesem Grund nicht filr

gewahrbar erachtet.

Des weiteren hatte die Einsprechende argumentiert,
dass das Merkmal des farbigen Bindemittels
(gestitzt auf den urspriinglichen Anspruchs 12)
durch den Riuckbezug des Anspruchs 12 auf den

Anspruch 2 nur in Kombination mit dessen Merkmal
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offenbart sei ("... dass die Lagen (2, 3, 4)
mittels eines im Zuge der Verbindung der Lagen

(2, 3, 4) aufgebrachten Bindemittels (9)
miteinander verklebt sind"). Diesen Einwand der
unzuldssigen Erweiterung sah die
Einspruchsabteilung aber als nicht stichhaltig an.
Nach ihrer Meinung unterscheide sich das Merkmal
des Anspruchs 1, dass die Lagen (2, 3, 4) mit

Hilfe eines Bindemittels verklebt sind, nicht wvon

dem im urspriinglichen Anspruch 2 definierten

Merkmal, dass die Lagen mittels eines im Zuge der

Verbindung der Lagen aufgebrachten Bindemittels

miteinander verklebt sind.

Die Einspruchsabteilung bezog sich auch auf die in
der mindlichen Verhandlung erstmals vorgebrachten
Einwdnde der Einsprechenden beziiglich der
unzuldssigen Erweiterung der Unteranspriiche 8, 9
und 16 und den Antrag der Patentinhaberin, diese
als verspatet nicht zuzulassen. Sie kam zu dem
Schluss, dass diese Einwadnde zuldssig sind. Eine
Begrindung, ob eine unzuladssige Erweiterung

vorliegt, wurde aber nicht gegeben.

Hilfsantrag 1

In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 war das Merkmal,
dass das Bindemittel ausschlieRlich auf die
erhabenen Bereiche aufgebracht ist und sich in den
vertieften Bereichen kein Bindemittel befindet,

aufgenommen worden.

Bezliglich der von der Einsprechenden beanstandeten
(auf Anspruch 1 rickbezogenen) Anspriche 17 und 18
des Hilfsantrags 1, sah die Einspruchsabteilung

keine unzulassige Erweiterung in der Kombination
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der Dicke des aufgebrachten Bindemittels

(Anspruch 17) bzw. des in Teilbereichen
aufgebrachten Bindemittels (Anspruch 18) mit
einem farbigen Bindemittel (Anspruch 1). Die
Einspruchabteilung kam daraufhin zu dem Schluss,
dass die Anderung der Anspriiche des Hilfsantrags 1
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) erfillt
(Punkt 4.1 der angefochtenen Entscheidung) .

Auf die auch fir den Hilfsantrag 1 zutreffenden
Einwdnde der Einsprechenden beziiglich der
unzuldssigen Erweiterung der Unteranspriiche 8, 9,

16 wurde nicht eingegangen.

Neuheit und erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands des Hilfsantrags 1 wurden von der

Einspruchsabteilung anerkannt.

Die Beschwerde der Patentinhaberin wurde am

17. Januar 2012 unter Zahlung der vorgeschriebenen
Gebihr eingereicht. Die Beschwerdebegriindung ging am
19. Marz 2012 ein. Die Patentinhaberin beantragte, das

Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerde der Einsprechenden wurde am

18. Januar 2012 unter Zahlung der vorgeschriebenen
Gebihr eingereicht. Die Beschwerdebegriindung ging am
26. Marz 2012 ein. Die Einsprechende beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

In ihrer Beschwerdebegriindung hielt die Einsprechende
ihre Einwidnde unter Artikel 100 a) und 100 c) EPU
aufrecht und machte ferner einen Begrindungsmangel
hinsichtlich von ihr im Einspruchsverfahren erhobener

und in der Entscheidung nicht berilicksichtigter Einwéande
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unter Artikel 100 c¢)/123(2) EPU geltend. Sie beantragte
die Uberpriifung durch die Kammer, ob dieser
Begrindungsmangel einen wesentlichen Verfahrensmangel
darstelle, der die Rickzahlung der Beschwerdegebihr

rechtfertige.

VIT. Im Bescheid vom 27. Juli 2012 bat die Kammer um
Klarstellung der Einwande, die sich auf den angeblichen
Begrindungsmangel beziehen. Die Einsprechende
antwortete mit Schreiben vom 16. August 2012. Da dieser
Punkt aufgrund der spateren Zurlickziehung des Antrags
auf Rickzahlung der Beschwerdegebithr nicht mehr
entscheidungserheblich ist, wird darauf nicht naher

eingegangen.

VIII. Eine Stellungnahme der Patentinhaberin auf die
Beschwerdebegriindung der Einsprechenden erfolgte mit
Schreiben vom 17. August 2012. Es wurde der Antrag
gestellt, das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten,
hilfsweise im Umfang eines der Hilfsantrdge 1 bis 3

eingereicht mit Schreiben vom 19. April 2010.

IX. Zur Vorbreitung der flir den 28. November 2014
anberaumten mindlichen Verhandlung nahm die Kammer im
Bescheid vom 10. Oktober 2014 zu dem geltend gemachten
Begrindungsmangel, sowie zu den unter den
Einspruchsgriinden gemidR Artikel 100 a) und 100 c) EPU

vorgebrachten Einwdnden vorlaufig Stellung.

Folgende entscheidungsrelevante Punkte, die sich nur
auf die Einwdnde unter Artikel 100 c¢) beziehen, wurden

angesprochen:

a) Im Hinblick auf das Merkmal im erteilten
Anspruch 1, dass die Lagen (2, 3, 4) "mit Hilfe

eines Bindemittels (9)" verklebt sind, misse
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geklart werden, ob dieses Merkmal das beanspruchte
Papiertuch gegeniiber einem Papiertuch
unterscheidbar macht, dessen Lagen (2, 3, 4),
gemal ursprunglichem Anspruch 2, mittels eines im

Zuge der Verbindung der Lagen (2, 3, 4)

aufgebrachten Bindemittels (9) wverklebt sind.

b) Im Hinblick auf das Merkmal im erteilten
Anspruch 1, dass die mit dem Bindemittel (9)
versehenen erhabenen Bereiche (7) das Druckbild
(5, 5'") Uberlagern, miisse geklart werden, wie die
urspringliche Offenbarung auf Seite 4, Absatz 4
der Beschreibung, dass "das Bindemittel in der
Regel nur auf die erhabenen Bereiche der Pragung
aufgebracht wird, wogegen sich in den vertieften
Bereichen kein gefdrbtes Bindemittel befindet" zu

verstehen 1ist.

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2014 reichte die
Patentinhaberin neue Anspruchssatze gemal den
Hilfsantrdgen 4 bis 6 ein und beantragte, das Patent
wie erteilt, hilfsweise im Umfang eines der
Hilfsantrdge 1 bis 3 vom 19. April 2010 oder eines der

Hilfsantrdage 4 bis 6 aufrechtzuerhalten.

In der miindlichen Verhandlung am 28. November 2014
wurden vorrangig die Anderungen in Anspruch 1 des
Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1 bis 6 im Rahmen von
Artikel 123(2) EPU diskutiert. Die Patentinhaberin
reichte daraufhin einen weiteren Anspruchssatz gemalB

Hilfsantrag 7 ein.

Die Einsprechende zog ihren Antrag auf Uberpriifung
durch die Kammer, ob seitens der Einspruchsabteilung
ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, der die

Rickzahlung der Beschwerdegebithr rechtfertigt, =zurilick.
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Nachfolgend werden die Argumente der Parteien, soweit

sie entscheidungsrelevant sind, zusammengefasst.

XIT. Argumente der Einsprechenden

a)

Merkmal des Anspruchs 1 gemaRl Hauptantrag, dass
die mit dem Bindemittel (9) versehenen, erhabenen
Bereiche (7) das Druckbild (5, 5') iberlagern

Dieses Merkmal schlieBt die Aufbringung des
Bindemittels auch auf die Vertiefungen der
gepragten Lage nicht aus. Fir eine solche
Ausfihrungsform gibt es keine direkte und
eindeutige Offenbarung in den Ursprungsunterlagen.
GemaR den den Figuren 1 und 2 und den
Erlduterungen auf der Seite 5 ist das Bindemittel
ausschliefRlich auf die erhabenen Bereiche der
Pragung aufgebracht. Auch die Passage auf Seite 4,
Zeilen 21 bis 26 offenbart, dass das Bindemittel

in der Regel nur auf die erhabenen Bereiche der

Pragung aufgebracht wird, wogegen sich in den
vertieften Bereichen kein Bindemittel befindet. Es
gibt keine Offenbarung iiber eine Aufbringung des

Bindemittels bei Abweichung von dieser Regel.

Die Figuren 3 und 4 in Verbindung mit den
Erlauterungen auf Seite 6 stilitzen ebenfalls die
Aufbringung nur auf die erhabenen Bereiche. Hier
werden verschiedene visuelle Effekte in
verschiedenen Bereichen des Papiertuchs gezeigt,
die nicht méglich waren, wenn sich das gefarbte
Bindemittel auf der gesamten Oberfldche und damit
auch in den vertieften Bereichen der &auBeren Lage
befande.
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Das Merkmal stellt daher eine unzulédssige
Verallgemeinerung der urspringlichen Offenbarung

dar.

Merkmal des Anspruchs 1, dass die Lagen (2, 3, 4)
mit Hilfe eines Bindemittels (9) miteinander
verklebt sind - betrifft den Hauptantrag und die
Hilfsantrdge 1 bis 6

Dieses Merkmal ist eine unzuldssige
Verallgemeinerung des im urspriinglichen Anspruch 2
offenbarten Merkmals, dass die Lagen (2, 3, 4)

mittels eines im Zuge der Verbindung der Lagen (2,

3, 4) aufgebrachten Bindemittels verklebt sind.

Das Merkmal des urspriinglichen Anspruchs 2 ist als
product-by-process-Merkmal aufzufassen und
impliziert, dass die Auftragung des Bindemittels
unmittelbar vor dem Zusammenfiigen der Lagen
erfolgt. Eine solche MaBnahme kann nur mit
bestimmten flir eine solche unmittelbare Auftragung

geeigneten Klebstoffen erfolgen.

Demgegeniiber kann die Verklebung gemafl dem
geanderten Anspruch 1 mit jedem fiir die Verbindung
von Papierlagen geeigneten Bindemittel (z.B.
Zweikomponentenkleber, HeiRschmelzkleber oder
andere flir die Adhdsion geeignete Bindemittel)
erfolgt sein. Das Papiertuch gemdRl dem erteilten
Anspruch 1 ist somit bezliglich der Verklebung der
Lagen (2, 3, 4) breiter definiert als das Produkt
gemdl dem urspringlichen Anspruch 2 und auch wvon
diesem unterscheidbar. Dies ergibt sich implizit
schon daraus, dass der urspringliche Anspruch 2
weiterhin als ein auf den gednderten Anspruch 1
riickbezogener Unteranspruch in den Antragen

vorhanden 1ist.
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Somit liegt eine unzuldssige Erweiterung, entgegen
Artikel 123(2) EPU, vor (Artikel 100 c) EPU).

XIII. Argumente der Patentinhaberin

a)

Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptantrags geméal
Punkt XITI a)

Die Offenbarung auf Seite 4, Zeilen 20 ff der
Ursprungsunterlagen, dass das Bindemittel in der
Regel nur auf die erhabenen Bereiche der Pragung
aufgebracht wird, wogegen sich in den vertieften
Bereichen kein gefdrbtes Bindemittel befindet,
gibt an, dass es sich dabei um eine bevorzugte
MaBnahme handelt. Dies impliziert, dass auch eine
Aufbringung des Bindemittels unabhdngig von den
Erhebungen auf einer Lage erfolgen kann. Dies wird
bestatigt durch die Offenbarung auf der Seite 2,
Absatz 4, dass das Bindemittel kurz vor dem
Zusammenfiigen der Lagen in den Druck- bzw.
Pragewalzen auf die Lagen aufgebracht wird. Das
Bindemittel kann somit iberall aufgebracht sein.
Gemal der Offenbarung auf der Seite 8, Zeilen 21
folgende wird die Serviette gemal Figur 6 durch
Ubereinanderlegen von drei Lagen (2, 3, 4)
hergestellt, wobei die beiden duReren linienfdrmig
gepragten Lagen (3, 4) mit Leim versehen sind,
d.h. das Bindemittel wird unabhédngig von

irgendwelchen Erhebungen aufgebracht.

Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptantrags und der
Hilfsantrage 1 bis 6 gemal Punkt XII b)
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Das Merkmal des urspriinglichen Anspruchs 2, "dass
die Lagen (2, 3, 4) mittels eines im Zuge der
Verbindung der Lagen (2, 3, 4) aufgebrachten
Bindemittels (9) miteinander verklebt sind" war
bereits in den Ursprungsunterlagen durch die
Riickbeziehung Bestandteil des Papiertuchs gemal
dem urspringlichen Anspruch 1, wonach die Lagen
(2, 3, 4) "miteinander verklebt sind". Daher ist
die Rluckbeziehung des Anspruchs 2 auf den
geanderten Anspruch 1 im Rahmen von Artikel 123 (2)
EPU ebenfalls zuldssig. Da ein Produktanspruch,
der ein product-by-process Merkmal enthalt,
ebenfalls nur das Erzeugnis schiitzt, besteht
Identitat zwischen dem Produkt des Anspruchs 1 und

dem des Anspruchs 2.

XIV. Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Patents.

XV. Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in der erteilten Fassung, oder hilfsweise,
auf der Grundlage eines der Hilfsantrage 1 bis 7,
Hilfsantrdge 1 bis 3 wie eingereicht mit Schreiben wvom
19. April 2010, Hilfsantrage 4 bis 6 wie eingereicht
mit Schreiben vom 28. Oktober 2014, Hilfsantrag 7 wie
eingereicht wahrend der miindlichen Verhandlung vor der

Kammer.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerden sind zuléassig.

2. Anderungen - Artikel 100 c¢) EPU
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Hauptantrag (Anspriiche wie erteilt)

Das Papiertuch gemaRl Anspruch 1 des Hauptantrag ist
dadurch gekennzeichnet, dass "das Bindemittel (9)
gefarbt ist und dass die mit dem Bindemittel (9)
versehenen, erhabenen Bereiche (7) das Druckbild (5,
5'") lUberlagern". Demgemal miissen erhabene Bereiche
wenigstens einer mit einer Pragung versehenen Lage (3,
4) mit einem Bindemittel versehen sein. Dieses Merkmal
beschrankt jedoch die Aufbringung des Bindemittels
nicht ausschlieBlich auf die erhabenen Bereiche der
Lage, sondern lasst offen, ob das Bindemittel auch auf
andere Bereiche der Lage aufgebracht sein kann, zum

Beispiel in Vertiefungen.

Mit der Uberlagerung des Druckbildes (5, 5') durch ein
gefarbtes Bindemittel befasst sich die Offenbarung auf
der Seite 4, Absatz 4 der urspringlichen Beschreibung.
In der Passage in Zeilen 20 bis 26 wird folgendes

ausgesagt:

"Durch das farbige Bindemittel ergibt sich die
Moglichkeit, dem Druckbild ein weiteres, farbiges Bild
zu Uberlagern. Dieses zusadtzliche, durch das farbige
Bindemittel erzeugte, Uberlagerte Bild wird, sofern es
auf eine gepragte Lage aufgebracht wurde, dem
Pragemuster entsprechen, da das Bindemittel in der
Regel nur auf die erhabenen Bereiche der Pragung
aufgebracht wird, wogegen sich in den vertieften
Bereichen kein gefarbtes Bindemittel

befindet." (Hervorhebung durch die Kammer) .

Im Folgenden befasst sich dieser Absatz mit den
optischen Effekten, die durch diese Art der Aufbringung

des Bindemittels erzielt werden kdnnen. Diese sind:
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- optische Uberlagerung bzw. Verstidrkung der Firbung
des Druckbildes in den Bereichen, in denen die
(benachbarten) Lagen iber das Bindemittel verklebt
sind;

- zweifache optische Dampfung des Druckbilds in den
vertieften Bereichen, die nicht an der
benachbarten Lage anliegen, einerseits verursacht
durch die Abwesenheit von gefarbtem Bindemittel in
den Vertiefungen und andererseits verursacht durch
den Abstand der gepradgten Lage in diesen Bereichen

vom Druckbild.

Weitere Gestaltungsmdglichkeiten, die durch das
Bindemittel (mit)verursacht werden, sind in dem die
Seiten 4 und 5 verbrickenden Absatz beschrieben. Diese
betreffen die Variation der Farbe und Intensitat des
gefdrbten Bindemittels in Relation zum Druckbild, die
Aufbringung des Bindemittels in willkiirlich und
unterschiedlich verteilten Schichtstarken oder die
Aufbringung des Bindemittels nur bereichsweise, zum
Beispiel in Streifenform. Eine explizite Offenbarung,
dass das Bindemittel auch in den Vertiefungen der
Pragung vorhanden sein kann, findet sich in der

gesamten Beschreibung nicht.

Die verschiedenen Gestaltungsmdglichkeiten des
Papiertuchs unter Einbeziehung des Bindemittels werden
durch die Figuren illustriert, wobei die Figuren 1 und
2 die schematische Darstellung einer Anordnung und
Verklebung der Lagen in einem dreilagigen (Figur 1) und
zweilagigen (Figur 2) Papiertuch zeigen. Aus diesen
Figuren und den Erlauterungen hierzu (Seite 5 bis
Seite 8) 1ist klar erkennbar, dass das Bindmittel (9)
nur auf die nach innen gewandten erhabenen Bereiche
aufgebracht ist, wahrend sich in den Vertiefungen kein
Bindemittel befindet.
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Die Figuren 3 und 4 (und die Erlauterungen hierzu)
zeigen verschiedene Erscheinungsbilder, die erzielt
werden konnen: einerseits durch das Aufbringen des
Bindemittels nur auf die erhabenen Bereiche der Pragung
und dessen Farbung in Relation zur Farbung des Drucks,
andererseits die Anordnung des Drucks auf den Lagen
sowie die Abstimmung der Farben und der Transparenz der

Lagen.

Auch bei der Ausfihrungsform gemaB Figur 5 (Erlauterung
auf Seite 8, Absatz 2) wird ein gefédrbtes Bindemittel
auf einer streifenfdrmig gepragten auberen Lage
aufgebracht. Aus der Figur 5 selbst lasst sich
erkennen, dass die darin dargestellte Uberlagerung der
mit dem gefarbten Bindemittel versehenen
streifenfdrmigen Pragung auf der einen Lage mit dem
gitterformigen Druck der anderen Lage und das
resultierende Uberlagerungsbild mit den sichtbaren - in
der Figur weiR dargestellten - Aussparungen nur dadurch
entstanden sein kann, dass nur die erhabenen Bereiche

der Pradgung mit Bindemittel wversehen sind.

Auch hinsichtlich der Erlauterungen der Figuren 6 bis 8
muss davon ausgegangen werden, dass das Bindemittel nur
auf die erhabenen Bereiche aufgebracht wird. Beziglich
Figur 6 wird auf das Ubereinanderlegen von drei Lagen
(2, 3, 4) gemaB Figur 1 verwiesen, wobei eine in

Figur 7 gezeigte gedruckte Lage (2) von zweil &uReren
Lagen (3, 4) mit einer linienfdrmigen Pragung und einem
darauf aufgebrachten gefarbten Bindemittel gemal

Figur 8 iUberdeckt wird. Auch in Figur 8 lé&sst die
schematische Darstellung mit den weiBen und schwarzen
Linien erkennen, dass ausschlieBlich die erhabenen
Bereiche der linienfdrmigen Pragung mit gefarbtem

Bindemittel versehen sind.
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An keiner Stelle der urspringlichen Offenbarung ist
erkennbar, dass eine Variante, bei der das gefarbte
Bindemittel sich auch in den Vertiefungen der gepragten
Lage befindet, als mdégliche Ausfihrungsform der
dargestellten Erfindung in Betracht gezogen wird. Eine
vollflachige Auftragung des Bindemittels auf eine
gepragte Lage (Erhebungen und Vertiefungen) wiirde zudem
unter Umstanden, z.B. bei sehr dunkler Farbung des
Bindemittels, dazu fihren, dass keine nach auBen
sichtbare Uberlagerung mit einem innenliegenden
Druckbild stattfande.

Aus den vorstehend genannten Grinden muss daher die
Offenbarung auf der Seite 4, dass das Bindemittel "in
der Regel nur auf die erhabenen Bereiche der Pragung
aufgebracht wird, wogegen sich in den vertieften
Bereichen kein gefarbtes Bindemittel befindet",
dahingehend interpretiert werden, dass die Aufbringung
des Bindemittels nur auf die erhabenen Bereiche der
Pradgung als die einzig praktikable Methode zur
Erzielung der erfindungsgemal angestrebten optischen
Effekte fiir das beanspruchte Papiertuch (Seite 1,
Absatz 3 der Beschreibung) offenbart ist.

Daher geht das Merkmal des Anspruchs 1 des
Hauptantrags, dass die mit dem Bindemittel (9)
versehenen erhabenen Bereiche (7) das Druckbild (5, 5")
iberlagern, welches auch die Aufbringung des
Bindemittels in die Vertiefungen der gepragten

Lage(n) (3, 4) einschlieBt, iber den Inhalt der
urspriinglichen Anmeldung hinaus (Artikel 100 (c) EPU).
Allein aus diesem Grund ist Anspruch 1, und damit der

gesamte Hauptantrag, nicht gewadhrbar.

Hilfsantrdage 1 bis 6
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Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 bis 6
enthdlt, wie auch der erteilte Anspruch 1, das Merkmal,

dass "die Lagen (2, 3, 4) mit Hilfe eines

Bindemittels (9) miteinander verklebt sind".

Der urspringliche Anspruch 1 besagt lediglich, dass
"die Lagen (2, 3, 4) miteinander verklebt sind". Dies
bedeutet, dass die Verklebung der Lagen nicht auf die

Anwendung eines Bindemittels beschrankt ist.
Gemahl der Offenbarung in der urspringlichen
Beschreibung werden lediglich zwei Varianten des

Verklebens beschrieben:

a) Die Verklebung der Lagen mittels eines im Zuge der

Verbindung der Lagen aufgebrachten Bindemittels

(urspringlicher Anspruch 2; Seite 2, Absatz 4).

b) Die Verklebung der Lagen mittels eines Stoffs, zum
Beispiel Polyvinylacetat, der in wenigstens einer
Lage enthalten ist, und der ein Aneinanderhaften
der Lagen beim Verbinden unter Druck zwischen
Druck- oder Pragewalzen bewirkt (Seite 2,

Absatz 5). Diese Variante bendtigt keine
Aufbringung eines Bindemittels, da der genannte
Stoff (Polyvinylacetat) bereits Bestandteil einer

der Lagen ist.

Im jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsantrédge 1 bis 6 (wie
auch im erteilten Anspruch 1) wird die vorstehend
genannte Variante b) ausgeschlossen. Allerdings gibt
das gednderte Merkmal der Anspriiche 1 nicht an, dass -
wie im urspringlichen Anspruch 2 offenbart (Merkmal a)
oben) - die Verklebung der Lagen mittels eines im Zuge

der Verbindung der Lagen aufgebrachten Bindemittels
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erfolgt ist. Daher ist im Rahmen des Einwands unter
Artikel 100 c) EPU zu untersuchen, ob hier eine
unzulédssige Erweiterung vorliegt. Insbesondere muss
geklart werden, ob das Merkmal des Anspruchs 1, dass
die Lagen (2, 3, 4) mit Hilfe eines Bindemittels (9)
miteinander verklebt sind, das beanspruchte Papiertuch
breiter definiert als ein Papiertuch, bei dem die
Verklebung der Lagen mittels eines im Zuge der
Verbindung der Lagen aufgebrachten Bindemittels erfolgt

ist.

Die urspriingliche Offenbarung (Anspruch 2, Seite 2,
Absatz 4), wonach die Lagen mittels eines im Zuge der
Verbindung der Lagen aufgebrachten Bindemittels
miteinander verklebt werden, impliziert, dass die
Auftragung des Bindemittels auf eine oder mehrere der
Lagen ein integraler Bestandteil des Prozesses der
Verbindung der Lagen ist. Dies bedeutet, dass die
Auftragung des Bindemittels und das nachfolgende
Zusammenkleben der Lagen unmittelbar nacheinander mit

einer sehr kurzen zeitlichen Differenz erfolgen.

Wie die Einsprechende in der mindlichen Verhandlung
iberzeugend dargelegt hat, muss das Bindemittel fir
eine solche Verfahrensweise bestimmte strukturelle und
rheologische Eigenschaften besitzen. Dies umso mehr als
das Bindemittel - wie in Punkt 2.1 dargelegt - nur auf
die erhabenen Bereiche der Pragung aufgebracht werden
soll. So ist es aus technischer Sicht als unrealistisch
anzusehen, dass HeiBRschmelzkleber oder Mehrkomponenten-

Klebstoffe fiir obige Verfahrensweise geeignet sind.

Das Merkmal, dass die Lagen (2, 3, 4) mittels eines im
Zuge der Verbindung der Lagen (2, 3, 4) aufgebrachten
Bindemittels (9) miteinander verklebt sind, ist daher

als product-by-process Merkmal anzusehen, das die
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erzeugte Verbindungsschicht zwischen den Lagen des

beanspruchten Papiertuchs

- einerseits lber die Art der Aufbringung des
Bindemittels, und

- andererseits lber die dafir erforderlichen
chemischen und rheologischen Eigenschaften des

Bindemittels

strukturell definiert.

Damit wird das Papiertuch unterscheidbar gegeniiber
Papiertiichern, bei denen die Verbindung der Lagen iber
strukturell unterschiedliche Bindemittel mit anderen
Eigenschaften, zum Beispiel HeiRschmelz-Klebefolien
oder Mehrkomponenten-Klebstoffe mit langerer Hartezeit,

erfolgt ist.

Das Merkmal im Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 bis 6
fordert aber lediglich, dass die Lagen (2, 3, 4) mit
Hilfe eines Bindemittels verklebt sind und schlielt
daher sowohl die Anwendung von Bindemitteln ein, die
unmittelbar vor dem Zusammenfiigen "im Zuge der
Verbindung der Lagen" aufgebracht werden kénnen, als
auch Bindemittel, die aufgrund ihrer Struktur und/oder
Rheologie dafiir nicht geeignet sind. Daher umfasst
Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 bis 6 auch Produkte, die
sich von Produkten, bei denen die Lagen mittels eines
im Zuge der Verbindung der Lagen aufgebrachten

Bindemittels verklebt sind, unterscheiden lassen.

Daraus folgt, dass das Merkmal im Anspruch 1 der
Hilfsantrdge 1 bis 6, dass die Lagen (2, 3, 4) mit
Hilfe eines Bindemittels miteinander verklebt sind,
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 100 c) EPU).



- 18 - T 0193/12

Der Einspruchsgrund gemidB Artikel 100 c) EPU steht
daher der Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des
Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1 bis 6 entgegen.

Zulassung des Hilfsantrags 7 zum Verfahren

Der Hilfsantrag 7 wurde erst wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereicht, wobei das
Merkmal des Anspruchs 1, dass "die Lagen (2, 3, 4) mit
Hilfe eines Bindemittels (9) miteinander verklebt
sind", durch das Merkmal des urspringlichen

Anspruchs 2, dass "die Lagen (2, 3, 4) mittels eines im
Zuge der Verbindung der Lagen (2, 3, 4) aufgebrachten
Bindemittels (9) miteinander verklebt sind" ersetzt

wurde.

Bereits im Einspruchsschriftsatz vom 6. Mai 2009 wurde
ein Einwand der unzuldssigen Anderung unter Artikel
123(2) EPU darauf gestiitzt, dass der urspriingliche
Anspruchs 2 in Verbindung mit dem gefdrbten Bindemittel
gemal dem auf Anspruch 2 rickbezogenen Anspruch 12
nicht in den Anspruch 1 aufgenommen wurde. Dieser
Einwand wurde auch in den Entscheidungsgriinden der
angefochtenen Entscheidung diskutiert (Seite 5, Absatz
2). Zwar vertrat die Einspruchsabteilung die
Auffassung, dass sich das Merkmal der Verklebung der
Lagen (2, 3, 4) "mit Hilfe eines Bindemittels (9)"
gemal Anspruch 1 nicht vom Merkmal des urspringlichen
Anspruchs 2, dass die Lagen (2, 3, 4) mittels "eines im
Zuge der Verbindung der Lagen (2, 3, 4) aufgebrachten
Bindemittels" miteinander verklebt sind, unterscheidet,
jedoch wurde dieses Problem in der Beschwerdebegriindung
der Einsprechenden erneut aufgegriffen. Insbesondere
wurde konkret darauf hingewiesen (Seite 3, Absatz 3),

dass das Merkmal des urspringlichen Anspruchs 2 der



- 19 - T 0193/12

Verklebung mittels eines im Zuge der Verbindung der
Lagen aufgebrachten Bindemittels eine Einschrankung
gegenliber dem Merkmal des Anspruchs 1 der Verklebung

der Lagen mit Hilfe eines Bindemittels sei.

Im Antwortschreiben der Patentinhaberin wvom

17. August 2012 auf die Beschwerdebegriindung wurde auf
diesen Einwand nicht konkret eingegangen. Im Bescheid
der Kammer vom 10. Oktober 2014 wurde in Punkt 4.1
nochmals darauf hingewiesen, das diese Frage in der
mindlichen Verhandlung zu diskutieren sei. Zwar wurde
erwahnt, dass das Merkmal des Anspruchs 2 "mittels
eines im Zuge der Verbindung der Lagen 2, 3, 4)
aufgebrachten Bindemittels" ein product-by-process
Merkmal ist, das sich moglicherweise am fertigen
Produkt nicht mehr feststellen lasst, jedoch wurde im
Bescheid betont, dass die Stellungnahmen der Kammer nur
vorlaufig und nichtbindend sind, so dass die
Patentinhaberin diesen Punkt weiterhin als kritisch
ansehen musste und nicht sicher damit rechnen konnte,
dass sich die Meinung der Kammer im Zuge der Diskussion
iber diese Anderung in der mindlichen Verhandlung nicht
mehr adndern wiirde. Somit hatte sie spatestens mit ihrem
Antwortschreiben vom 28. Oktober 2014 entsprechend
reagieren kénnen. Die mit diesem Schreiben neu
eingereichten Hilfsantrdge 4 bis 6 tragen jedoch diesem

kritischen Punkt nicht Rechnung.

Die Einreichung des Hilfsantrags 7 in der mindlichen
Verhandlung, der erstmals diesem Punkt Rechnung tragt,
wird daher als zu spat angesehen. In Ausiibung ihres
Ermessens im Rahmen von Artikel 13(1) der VOBK hat die
Kammer den Hilfsantrag 7 daher nicht zum Verfahren

zugelassen.
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4. Aus den Punkten 2 und 3 folgt, dass kein Antrag

vorliegt, der die Erfordernisse des EPU erfiillt.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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