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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das

europaische Patent Nr. 2 134 799 zu widerrufen.

IT. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents im
gesamten Umfang auf Grundlage der Einspruchsgriinde
gemaB Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 b)
EPU beantragt.

IIT. Die im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor der

Einspruchsabteilung eingereichten Dokumente umfassten:

D4: US 2004/0150242 Al

D7: Datenblatt "BETAMATE 1496" Dow Automotive
(11. Mai 2009)

D8: experimenteller Bericht (28. August 2012)

D12: Datenblatt "BETAMATE 1040" Dow Automotive
(24. August 2011)

D13: Datenblatt "BETAMATE 1480" Dow Automotive
(20. April 2009)

D14: Datenblatt "BETAMATE 1496V" Dow Automotive
(22. Juni 2009)

D15: US 2005/0209401 Al

D29: Datenblatt "BETAMATE 1496" Dow Automotive
(18. Oktober 2006)

D30: Erkldrung von Herrn Andreas Lutz

D33: Datenblatt "BETAMATE 1496V" (13. September 2000)

D34: Datenblatt "BETAMATE 1496V" Dow Automotive

(ohne Datum) .

Iv. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung basierte auf

einem Hauptantrag (eingereicht am 22. Juli 2013) und
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Hilfsantrag 1 (eingereicht wahrend der miindlichen

Verhandlung vor der Einspruchsabteilung).

Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung nahm die Patentinhaberin die mit
Schreiben vom 19. Januar 2015 eingereichten
Hilfsantrdge 1 bis 4 zurick und ersetzte sie durch die
wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrdge 1 und 2, von denen aber nur der

Hilfsantrag 1 zum Verfahren zugelassen worden ist.

Anspruch 1 des Hauptantrags vor der Einspruchsabteilung

lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer Bordelfalzverklebung

umfassend mindestens die Schritte

a) Applikation eines Klebstoffes (4),

welcher bei 25°C eine Viskosit&dt von zwischen 1000 Pas
und 4000 Pas, bevorzugt zwischen 1000 Pas und 3000 Pas,
aufweist,

wobeil die Viskositat oszillographisch mittels eines
Rheometers mit beheizbarer Platte (CVO 120 HR, Firma
Bohlin) (Spalt 1000 um, Mess-Plattendurchmesser: 25 mm
(Platte/Platte), Deformation 0.01 bei 5 Hz,

Temperatur: 25°C); bestimmt wird;

auf ein Innenblech (3) oder auf ein Aussenblech (2);

b) Kontaktieren des Klebstoffes (4) mit dem
Innenblech (3) oder dem Aussenblech (2);

c) Bordeln des Aussenbleches (2) um das
Innenblech (3), so dass im Innenraum (11) des

Bordelfalzes (1) Klebstoff (4) vorhanden ist;

d) Verpressen des Bordelfalzes (1)
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e) Einfiihren thermischer Energie in den
Klebstoff (4)."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass:

- die Viskositat des Klebstoffs (4) in Schritt a) auf
zwischen 1000 Pas und 3000 Pas eingeschrankt wurde;

und

- der Klebstoff in Schritt e) durch die Aufnahme des
Merkmals "wobei der Klebstoff (4) ein
hitzehartender einkomponentiger Epoxidharzklebstoff

ist" weiter eingeschrankt wurde.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass in
Schritt e) der einkomponentige (1K) Epoxidharzklebstoff
naher definiert wird (Merkmale des erteilten

Anspruchs 4).

Die Einspruchsabteilung hat das Patent widerrufen und

unter anderem entschieden, dass:

- der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
unklar sei (Artikel 84 EPU);

- das in Hilfsantrag 1 beanspruchte Verfahren
gegeniiber dem zitierten Stand der Technik neu sei,
aber gegeniiber D4 als nachstliegendem Stand der
Technik in Kombination mit D15 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe; und

- Hilfsantrag 2 nicht zum Verfahren zugelassen wird.
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Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin
(nachfolgend "Beschwerdefiihrerin") Beschwerde ein und
beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und das angegriffene Patent auf der Grundlage des
Hauptantrags vor der Einspruchsabteilung
aufrechtzuerhalten, hilfsweise auf Grundlage von einem
der mit der Beschwerdebegrindung vom 24. August 2015
eingereichten Hilfsantrage 1 bis 4, oder die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen.

Die Einsprechende (nachfolgend "Beschwerdegegnerin")
beantragte, die Beschwerde zuriickzuweisen und die mit
der Beschwerdebegrindung eingereichten Hilfsantrage 1
bis 4 nicht zum Verfahren zuzulassen. Sie beantrage
ferner, dass der Hauptantrag und der Hilfsantrag 1,
falls dieser zum Verfahren zugelassen werden sollte,
von der Kammer entschieden und nicht an die
Einspruchsabteilung zurickverwiesen werden. Fir den
Fall, dass die Hilfsantrage 2 bis 4 zum Verfahren
zugelassen werden sollten, beantragte sie, dass diese
Hilfsantrdage an die Einspruchsabteilung zurltckverwiesen

werden.

In Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung hat die
Kammer am 10. September 2019 eine Mitteilung erlassen,

worin sie ihre vorladufige Meinung erliutert hat.

Am 24. Oktober 2019 fand die mindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Beide Parteien hielten an ihren
schriftlich gestellten Antragen fest und waren sich
darin einig, dass zumindest der Hauptantrag und
Hilfsantrag 1 vor der Kammer entschieden werden und
nicht an die Einspruchsabteilung zurickverwiesen
werden. Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung

verkiundet.



XT.
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Die Antrage der Beschwerdefilhrerin sind die folgenden:

Der Hauptantrag entspricht dem Hauptantrag vor der
Einspruchsabteilung. Beziiglich des Wortlauts von

Anspruch 1 wir auf den vorstehenden Punkt IV verwiesen.

Abgesehen von der Anderung des Riickbezugs in Anspruch 3
entspricht der Hilfsantrag 1 dem vor der
Einspruchsabteilung verteidigten Hilfsantrag 1.
Bezlglich des Wortlauts von Anspruch 1 wir auf den

vorstehenden Punkt IV verwiesen.

Der Hilfsantrag 2 entspricht dem von der
Einspruchsabteilung nicht zum Verfahren zugelassen

Hilfsantrag 2 (siehe den vorstehenden Punkt IV).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 basiert auf Anspruch 1
des Hilfsantrags 1, wobei in Schritt e) zusatzlich das
Merkmal "und der Klebstoff (4) einen Abstandhalter (5)

enthalt" aufgenommen wurde.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 basiert auf Anspruch 1
des Hilfsantrags 1, wobei in Schritt e) zusdtzlich das
Merkmal "und die Kante (7) des Innenbleches (3) im
Bordelfalz (1) vollstandig von Klebstoff (4) umgeben

ist" aufgenommen wurde.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin konnen, soweit fir
die vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden:

- Die Klarheit des Gegenstands von Anspruch 1 des
Hauptantrags sei nach G 3/14 nicht mehr zu priifen,
da der in Frage stehende Viskositdtsbereich des

Anspruchs 1 gemal Hauptantrag bereits als
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bevorzugter Wertebereich im erteilten Anspruch 1

enthalten gewesen sei.

Die Erfindung sei so deutlich und vollstandig
offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren konne.
Ein Fachmann sei in der Lage, auch die Viskositat
von zweilkomponentigen (2K) Klebstoffen zu
bestimmen, und in geeigneter Weise thermische
Energie in den Klebstoff einzutragen, um eine

gewlinschte Bordelfalzverklebung zu erzielen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags sei
gegeniliber D4 neu, da dieses Dokument die
anspruchsgemale Viskositat des Klebstoffs nicht
unmittelbar und eindeutig offenbare. Auch die
Zusammenschau der Dokumente D7, D8, D29 und D30
kénne nicht mit ausreichender Gewissheit belegen,
dass der in D4 beschriebene Klebstoff BETAMATE 1496
zum Verdffentlichungszeitpunkt von D4 eine
Viskositat im beanspruchten Bereich aufgewiesen
habe.

Die Hilfsantrage 1 bis 4 sollten zum Verfahren
zugelassen werden. Der Hilfsantrag 1 sei bis auf
eine Korrektur des Rickbezugs in Anspruch 3 mit dem
von der Einspruchsabteilung zum Verfahren
zugelassenen Hilfsantrag 1 identisch. Hilfsantrag 2
entspreche dem in der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung eingereichten

Hilfsantrag 2. Dieser Antrag sei zwar von der
Einspruchsabteilung nicht zum Verfahren zugelassen
worden, sei aber als Reaktion auf die iberraschende
negative Entscheidung der Einspruchsabteilung in
der miindlichen Verhandlung anzusehen. Somit sei
diese Entscheidung der Einspruchsabteilung

aufzuheben und Hilfsantrag 2 zum Verfahren
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zuzulassen. Die Hilfsantrdge 3 und 4 seien als
Reaktion auf die Entscheidung der
Einspruchsabteilung anzusehen und sollten somit zum

Verfahren zugelassen werden.

- Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
beruhe gegeniiber D4 als nachstliegendem Stand der
Technik in Kombination mit D15 auf einer
erfinderischen Tatigkeit. D4 enthalte weder Angaben
zur Viskositat des zu verwendenden Klebstoffs noch
zU dessen Einfluss auf die Eigenschaften des
Bordelfalzes, z.B. hinsichtlich der Blasenbildung
bzw. Maanderbildung. Das Kombinationsdokument D15
adressiere ebenfalls nicht die Viskositat des
Klebstoffs und vermittle auch keine Lehre, wie die
Blasenbildung bzw. Mdanderbildung verhindert werden
kdnne. Somit beruhe der Gegenstand von Anspruch 1
des Hilfsantrags 1 gegeniiber D4 in Kombination mit

D15 auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin konnen, soweit fir
die vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden:

- Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags

verstole gegen die Anforderungen des Artikels 84
EPU, da durch die Limitierung auf den bevorzugten
Viskositatsbereich ein Klarheitsmangel eingefiihrt
worden sei. Insbesondere fir
raumtemperaturhdrtende 2K-Klebstoffe sei nicht
klar, unter welchen Bedingungen und zu welchem
Zeitpunkt deren Viskositat zu messen sei, da nach
dem Vermischen der Komponenten die Viskositat

kontinuierlich ansteige.
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Die Unklarheit hinsichtlich der
Viskositatsbestimmung wvon

raumtemperaturhdrtenden 2K-Klebstoffen fiihre auch
zu mangelnder Ausfihrbarkeit. Es gebe keine
allgemein akzeptierte Methode fir die
Viskositatsbestimmung derartiger Klebstoffe, und
die in Absatz [0194] des Streitpatents aufgefiihrte
Methode sei dafiir nicht geeignet. Ferner sei das
Merkmal "Einfiihren thermischer Energie in den
Klebstoff" von Anspruch 1 derart unklar, dass auch
allein aus diesem Grund eine mangelnde

Ausfihrbarkeit resultiere.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags sei
gegenliber D4 nicht neu. D4 offenbare die in
Anspruch 1 des Hauptantrags beschriebenen
Verfahrensschritte. Ferner ergebe sich aus der
Zusammenschau der Dokumente D7, D8, D29 und D30
eindeutig, dass der in D4 beschriebene Klebstoff
BETAMATE 1496 zum Verdffentlichungszeitpunkt von D4
eine Viskositat im beanspruchten Bereich

aufgewiesen habe.

Die Hilfsantrage 1 bis 4 sollten nicht zum
Verfahren zugelassen werden. Der Hilfsantrag 1 sei
nicht mit dem vor der Einspruchsabteilung
verteidigten Hilfsantrag 1 identisch. Der
Hilfsantrag 2 entspreche dem von der
Einspruchsabteilung nicht zum Verfahren
zugelassenen Hilfsantrag 2. Diese Entscheidung sei
korrekt gewesen. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3
enthalte ein wesentliches Merkmal, das bereits in
Anspruch 1 eines Hilfsantrags enthalten gewesen
sei, der dann im Einspruchsverfahren zurltickgenommen
worden sei. Der Hilfsantrag 4 hatte im

Einspruchsverfahren eingereicht werden missen. Die
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Hilfsantrdage 3 und 4 stellen auBerdem keine

konvergierenden Rickfallpositionen dar.

- Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
beruhe gegenliber D4 als nachstliegendem Stand der
Technik in Kombination mit D15 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Der Gegenstand von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheide sich von
D4 lediglich dadurch, dass in D4 ein Klebstoff mit
einer etwas hoheren Viskositdat als in Anspruch 1
gefordert beschrieben sei. Da kein
Vergleichsbeispiel gegeniiber D4 vorliege, sei auch
kein Effekt gegenlber D4 gezeigt worden, so dass
die zu l1losende Aufgabe in der Bereitstellung eines
alternativen Verfahrens zu sehen sei. Klebstoffe
der BETAMATE-Reihe mit der anspruchsgemal
geforderten Viskositdt seien im einleitenden Teil
von D15 erwahnt und seien flir denselben
FEinsatzbereich vorgesehen wie der in D4
beschriebene Klebstoff BETAMATE 1496. Diese
bekannten Klebstoffe in dem Verfahren der D4
einzusetzen, sei fiir einen Fachmann eine
naheliegende MaBnahme, so dass das beanspruchte
Verfahren gegeniiber D4 in Kombination mit D15 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Entscheidungsgriunde

HAUPTANTRAG
1. Klarheit
1.1 Das anspruchsgemale Verfahren dient zur Herstellung

einer Bordelfalzverklebung und enthadlt als einen
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wesentlichen Verfahrensschritt die Applikation eines
Klebstoffes (4) mit einer spezifischen Viskositat.
GemaR dem erteilten Anspruch 1 ist diese

Viskositat "> 900 Pas, insbesondere > 1000 Pas,
bevorzugt zwischen 1000 Pas und 4000 Pas, meist
bevorzugt zwischen 1000 Pas und 3000 Pas". Anspruch 1
gemal Hauptantrag unterscheidet sich von dem erteilten
Anspruch 1 lediglich darin, dass der Viskositatsbereich
auf einen bereits im erteilten Anspruch 1 befindlichen
bevorzugten Bereich eingeschrankt wurde, namlich auf
"zwischen 1000 Pas und 4000 Pas" (und, jetzt bevorzugt,
"zwischen 1000 Pas und 3000 Pas").

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung erfiille das
Merkmal des Viskositatsbereichs nicht die Anforderungen
des Artikels 84 EPU, da fir einen
raumtemperaturhdrtenden 2K-Klebstoff nicht eindeutig
sei, zu welchem Zeitpunkt die Viskositat zu messen sei.
Sie argumentierte diesbeziiglich, dass die Viskositat
dieser 2K-Klebstoffe nach dem Vermischen zwangslaufig
kontinuierlich ansteige, so dass friither oder spater der
obere Grenzwert der Viskositat von 4000 Pas
Uberschritten werde, so dass dem Zeitpunkt der Messung

eine maRgebliche Bedeutung zukomme.

Die Beschwerdefiihrerin bemangelte, dass die
Einspruchsabteilung den Einwand wegen mangelnder
Klarheit im vorliegenden Fall gar nicht hatte erheben
diirfen. GemidR G 3/14 konnen bei Anderungen der
Anspriche im Einspruchsverfahren die Anforderungen an
die Erfordernisse der Klarheit nur dann geprift werden,
wenn sich die Klarheitsfragen durch die Anderungen

ergeben.
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Somit ist zunadchst zu prifen, ob Anspruch 1 des
Hauptantrags hinsichtlich Artikel 84 EPU geprift werden

kann.

Es ist unbestritten, dass das von der
Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdegegnerin fir
unklar erachtete Merkmal "zwischen 1000 Pas

und 4000 Pas" bereits wortwortlich im erteilten
Anspruch 1 enthalten war, wenn auch als bevorzugtes
Merkmal. An die Bestimmbarkeit des urspringlichen
unteren Grenzwerts von "> 900 Pas" und des nun in
Anspruch 1 enthaltenen Bereichs "von zwischen 1000 Pas
und 4000 Pas" (einschlieBlich dessen Obergrenze) konnen
keine unterschiedlichen Kriterien angelegt werden.
Sollte unklar sein, ob die Viskositat wvon
raumtemperaturhdartenden 2K-Klebstoffen tUberhaupt
sinnvoll bestimmbar ist, so hat dieses Problem
gleichermaBen fiir den breitesten, zwingend
erforderlichen Viskositatsbereich von > 900 Pas des
erteilten Anspruchs 1 gegolten. Durch die Einschréankung
auf den engeren Bereich zwischen 1000 Pas und 4000 Pas
ergibt sich keine neue Klarheitsfrage. Dies trifft
insbesondere auch fir die zusatzlich eingefiihrte
Obergrenze zu. Die Kammer kann der Beschwerdegegnerin
somit nicht folgen, dass der vorliegende Fall durch
diese zusédtzliche Obergrenze nicht von G 3/14 abgedeckt
werde, und der Einwand der mangelnden Klarheit geltend

gemacht werden konne.

Auch das Argument der Beschwerdegegnerin, sie hatte
ihren Einwand im Einspruch eher unter Artikel 83 EPU
("Die Erfindung ist ... so deutlich und vollstandig zu
offenbaren, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.";
Hervorhebung durch die Kammer) als unter Artikel 84 EPU
gefihrt, andert nichts an der Sachlage. Das Protokoll

der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
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und deren Entscheidung beziehen sich eindeutig auf
Artikel 84 EPU.

Somit kann die Frage der Klarheit des Gegenstands von
Anspruch 1 des Hauptantrags im vorliegenden Fall geméB

G 3/14 nicht mehr geprift werden.

Ausfihrbarkeit

Die Beschwerdegegnerin war der Ansicht, dass die
bereits unter Artikel 84 EPU bemidngelte Unklarheit
hinsichtlich der in Schritt a) geforderten Viskositéat
bei raumtemperaturhdrtenden 2K-Klebstoffen auch zu
mangelnder Ausfihrbarkeit fihre. Es gebe keine
allgemein akzeptierte Methode fir die
Viskositatsbestimmung derartiger Klebstoffe, und die in
Absatz [0194] des Streitpatents aufgefithrte Methode sei
dafir nicht geeignet. Auch das Merkmal "Einfihren
thermischer Energie in den Klebstoff (4)" (Schritt e))
von Anspruch 1 sei derart unklar, dass auch allein aus

diesem Grund eine mangelnde Ausfihrbarkeit resultiere.

Schritt a) wvon Anspruch 1

Der Einwand mangelnder Ausfihrbarkeit kann nur dann
greifen, wenn ernsthafte, durch nachprifbare Fakten
erhartete Zweifel an der Ausfihrbarkeit bestehen. Die
Argumentation der Beschwerdegegnerin, wonach es nicht
moéglich sei, raumtemperaturhadrtende 2K-Klebstoffe zu
vermessen, basiert auf Vermutungen, die durch keine
experimentellen Daten belegt wurden. Die
Beschwerdegegnerin konnte nicht zeigen, dass die
Viskositdt von raumtemperaturhartenden 2K-Klebstoffen
derart schnell ansteigt, dass eine Viskositdtsmessung
tatsdchlich unmoéglich ist, insbesondere nach der in
Absatz [0194] des Streitpatents aufgefithrten Methode.
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Hinsichtlich des Zeitpunktes der Viskositatsmessung
teilt die Kammer die Ansicht der Beschwerdefiihrerin,
dass ein Fachmann die Viskositédt von 2K-Klebstoffen
direkt nach dem Vermischen der Komponenten messen
wirde. Einen Anhaltspunkt flir ein anderes Vorgehen

sieht die Kammer nicht.

Selbst wenn es raumtemperaturhartende 2K-Klebstoffe
gabe, fiir die bei 25°C keine (sinnvolle) Viskositat
mehr gemessen werden kann, da sie so schnell ausharten,
so ist es die Ansicht der Kammer, dass solche
Klebstoffe von einem Fachmann als von vornherein
ungeeignet fiir das anspruchsgemaBe Verfahren
ausgeschlossen wiirden. Die Verwendung eines Klebstoffes
in dem Verfahren, der schon vor der Ausfithrung der
Schritte b) bis e) abreagiert hatte, wirde technisch
keinen Sinn machen. Der Einwand der Beschwerdegegnerin,
dass die Verwendung von raumtemperaturhdartenden 2K-
Klebstoffen ein Forschungsprogramm erfordere, kann die
Kammer daher nicht teilen. Zumindest konnte die
Beschwerdegegnerin nicht zeigen, dass es einen
unzumutbaren Aufwand darstelle, in Frage kommende 2K-
Klebstoffe aufzufinden, deren Viskositat - wie in

Anspruch 1 gefordert - messbar ist.

Somit kann die Kammer diesem lediglich auf Vermutungen

gestlitzten Einwand der Beschwerdegegnerin nicht folgen.

Schritt e) von Anspruch 1

Hinsichtlich des zweiten Einwands ist der
Beschwerdegegnerin dahingehend zuzustimmen, dass das
Merkmal "Einfiihren thermischer Energie in den
Klebstoff" (Schritt e)) breit ist. Die Breite dieses
Merkmals allein fiihrt jedoch nicht automatisch zu einer

mangelnden Ausfihrbarkeit. Bei technisch sinnvoller
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Auslegung umfasst Schritt e) nicht nur den Fall, einen
hitzehartenden Klebstoff, beispielsweise einen
hitzehartenden 1K-Epoxidharzklebstoff, zu vernetzen,
sondern beispielsweise auch die Vernetzung eines
raumtemperaturhdrtenden 2K-Klebstoffs zu beschleunigen.
Dies wird durch Paragraph [0160] des Patents gestilitzt,
aus dem zu entnehmen ist, dass das Zufihren der
thermischen Energie das Vernetzen des Klebstoffs in
hitzehartenden Klebstoffen bewirkt bzw. das Vernetzen
des Klebstoff beschleunigt. Die Beschwerdegegnerin
konnte nicht zeigen, dass ein Fachmann Schwierigkeiten
haben kénnte, geeignete Vernetzungsbedingungen von in
Frage kommenden Klebstoffen aufzufinden. Die Kammer ist
der Ansicht, dass auch dieser Einwand der
Beschwerdegegnerin nur auf Vermutungen basiert und
somit die Ausfihrbarkeit im vorliegenden Fall nicht in

Frage stellen kann.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, das der
Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU der
Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents im Umfang

des Hauptantrags nicht entgegen steht.

Neuheit

Von der Beschwerdegegnerin wurde das Verfahren gemalB
Anspruch 1 aufgrund mangelnder Neuheit gegeniiber D4
angegriffen. In diesem Einwand stellte sie darauf ab,
dass D4 nicht nur alle in Anspruch 1 geforderten
Verfahrensschritte a) bis e) offenbare, sondern auch
einen Klebstoff (BETAMATE 1496), der - ausweislich der
Zusammenschau von D7, D8, D29 und D30 - implizit die

geforderte Viskositat im beanspruchten Bereich erfille.

Diesem Einwand trat die Beschwerdefiihrerin entgegen und

argumentierte, dass in D4 die geforderte Viskositat des
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Klebstoffs nicht unmittelbar und eindeutig offenbart
sei, so dass das beanspruchte Verfahren gegeniiber D4

neu sei.

D4 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
Strukturkomponenten flir Fahrzeuge, welches auch die
Bildung einer Bordelfalzverklebung umfasst (siehe
Figur 3 und die Paragraphen [0039] und [0040] wvon D4).
Beide Parteien waren sich darin einig, dass in D4 ein
Verfahren zur Herstellung einer Bordelfalzverklebung
beschrieben ist, das die Verfahrensschritte a) bis e)
offenbart. Strittig war nur, ob D4 unmittelbar und
eindeutig einen Klebstoff mit der in Anspruch 1

geforderten Viskositat offenbart.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der einzige
explizit in D4 genannte Klebstoff

"BETAMATE 1496" (siehe Paragraph [0040]) im
Zusammenhang mit dem in D4 beschriebenen Verfahren
offenbart ist. Nach Ansicht der Kammer konnte die
Beschwerdegegnerin durch die "BETAMATE 1496"-
Datenbléatter D7 (aus dem Jahr 2009) und D29 (aus dem
Jahr 2006; kurz vor dem Prioritatstag des Patents)
zeigen, dass sich die Viskositat des Klebstoffs
BETAMATE 1496 im Zeitraum von 2006 bis 2009 nicht
geandert hat. In dem experimentellen Bericht D8 (aus
dem Jahr 2012) wurde dieser als "BM 1496" abgekiirzte
Klebstoff bei 25°C - wie in Anspruch 1 gefordert -
gemessen und es wurde eine Viskositat von 3400 Pas
bestimmt. Der Erklarung D30 (Punkt 3) ist dariber
hinaus zu entnehmen, dass sich die
Viskositédtseigenschaften des kommerziellen Produkts
BETAMATE 1496 iber einen Zeitraum von 2000 bis 2014
nicht signifikant gedndert haben. Daraus kann
riickgeschlossen werden, dass BETAMATE 1496 auch zum
Veroffentlichungszeitpunkt von D4 (5. August 2004), der
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malgeblich bei der Beurteilung der Neuheit gegenilber D4

ist, eine Viskositat von etwa 3400 Pas aufgewiesen hat.

Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdegegnerin,
dass ein kommerzieller Strukturklebstoff wie

BETAMATE 1496 in Bezug auf eine der wesentlichen
Eigenschaften wie der Viskositat keine signifikante
Abweichung aufweisen kann. Jede Anderung wesentlicher
Eigenschaften wiirde eine andere Produktbezeichnung oder
sicherlich zumindest ein neues Datenblatt erforderlich
machen. Nach Ansicht der Kammer kann im vorliegenden
Fall unter einer nicht signifikanten Anderung der
Viskositat (wie unter Punkt 3 von D30 erwahnt) somit
keine Anderung verstanden werden, die zu einer
Viskositat auBerhalb des beanspruchten Bereichs "wvon

zwischen 1000 Pas und 4000 Pas" fihren wirde.

In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdefilthrerin
auf D14, D33 und D34 (die unterschiedliche Datenblatter
des Klebstoffs BETAMATE 1496V betreffen) und
argumentierte, dass dieser verglichen mit BETAMATE 1496
sehr ahnlich bezeichnete Klebstoff BETAMATE 1496V iber
die Zeit angeblich deutlich unterschiedliche
Viskositaten aufwies. Somit sei ihrer Ansicht nach
gezeigt worden, dass sich die Viskositat wvon
Klebstoffen der BETAMATE-Reihe durchaus mit der Zeit
geandert habe. Die Beschwerdegegnerin hat jedoch
richtigerweise darauf hingewiesen, dass in D14, D33 und
D34 unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der
Viskositat angewendet worden seien, so dass aus den
unterschiedlichen Viskositatswerten in D14, D33 und D34
keine Rickschlisse auf eine tatsachlich geéanderte
Viskositat des Klebstoff gezogen werden kdnne. Somit
liegen keine belastbaren Anzeichen dafir vor, dass sich
die Viskositat des Strukturklebstoffs BETAMATE 1496 mit
der Zeit gedndert hatte.
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Somit sah es die Kammer - gestitzt auf die
Zusammenschau der Dokumente D7, D8, D29 und D30 - im
vorliegenden Fall als bewiesen an, dass BETAMATE 1496
zum Verdffentlichungszeitpunkt von D4 zweifelsfrei eine

Viskositédt im beanspruchten Bereich aufgewiesen hat.

3.6 Demgemal offenbart D4 ein Verfahren mit allen Merkmalen
des Anspruchs 1, so dass der Gegenstand von Anspruch 1

des Hauptantrags gegeniiber D4 nicht neu ist.

HILFSANTRAG 1

4. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 (siehe Punkt 1IV)
unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags

dadurch, dass:

- die Viskositat des Klebstoffs auf zwischen 1000 Pas
und 3000 Pas eingeschrankt wurde; und

- der Klebstoff auf einen hitzehdrtenden 1K-

Epoxidharzklebstoff ist.

5. Zulassung von Hilfsantrag 1

Die Beschwerdegegnerin beantragte, den Hilfsantrag 1
nicht zum Verfahren zuzulassen, da dieser Antrag im
Vergleich zu dem vor der Einspruchsabteilung
verteidigten Hilfsantrag 1 in Anspruch 3 einen
geanderten Riickbezug enthalte. Anspruch 1 dieses
Hilfsantrags 1 entspricht jedoch dem vor der
Einspruchsabteilung verteidigten Hilfsantrag 1. In der
Anderung/Korrektur des Riickbezugs in Anspruch 3 als
einzigem Unterschied kann die Kammer keinen

ausreichenden Grund erkennen, diesen Hilfsantrag nicht
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zum Verfahren zuzulassen. Somit wurde der Hilfsantrag 1

zum Verfahren zugelassen.

Ausfihrbarkeit

Da der Klebstoff in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 auf
hitzehdrtende 1lK-Epoxidharzklebstoffe eingeschrankt
wurde, ist der Einwand gegen die Messbarkeit wvon
raumtemperaturhdrtenden 2K-Klebstoffen fiir den
Hilfsantrag 1 nicht relevant (siehe Punkt 2.2). Wie
unter Punkt 2.3 entschieden wurde, fihrt das Merkmal
"Einflihren thermischer Energie in den Klebstoff", das
auch in Anspruch 1 des Hauptantrags 1 enthalten ist, zu

keiner mangelnden Ausfihrbarkeit.

Aus analogen Griinden wie flir den Hauptantrag steht der
Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU somit der
Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents auch im

Umfang des Hilfsantrags 1 nicht entgegen.

Von Seiten der Beschwerdegegnerin wurde kein

Neuheitseinwand gegen Hilfsantrags 1 vorgebracht.

Erfinderische Tatigkeit

Beide Parteien waren sich darin einig, dass das in dem
Neuheitseinwand gegen den Hauptantrag diskutierte
Dokument D4 auch den nachstliegenden Stand der Technik
flir das im Hilfsantrag 1 beanspruchte Verfahren
darstellt. Die Kammer sieht das auf demselben
technischen Gebiet angesiedelte Dokument D4 auch als
einen geeigneten Ausgangspunkt zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten Gegenstands
an. Somit wird die Frage der erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von D4 als nachstliegenden Stand der Technik

beurteilt.
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Beide Parteien waren sich auch darin einig, dass D4 ein
Verfahren zur Herstellung einer Bordelfalzverklebung
beschreibt, umfassend die Applikation eines Klebstoffs
auf ein Innenblech oder ein Aussenblech (Schritt a) wvon
Anspruch 1), sowie die weiteren in Anspruch 1
geforderten Verfahrensschritte b) bis e). Wie bereits
im Rahmen der Neuheit fiir den Hauptantrag diskutiert,
weist der in Paragraph [0040] von D4 offenbarte
hitzehartende 1K-Epoxidharzklebstoff BETAMATE 1496 eine
Viskositat von etwa 3400 Pas auf (siehe die Punkte 3.4

und 3.5), was als hochviskos einzustufen ist.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1
lediglich dadurch von D4, dass die Viskositat des
Klebstoffs BETAMATE 1496 (etwa 3400 Pas; gemessen gemal
Anspruch 1) etwas oberhalb des in Anspruch 1
geforderten Viskositdtsbereichs des Klebstoffs von
zwischen 1000 Pas und 3000 Pas liegt.

Es existiert kein Vergleichsexperiment gegeniiber diesem
hochviskosen Klebstoff BETAMATE 1496 (D4), das einen
aus dem Unterscheidungsmerkmal gegeniiber D4
resultierenden Effekt zeigen konnte. Ein aus dem
Unterscheidungsmerkmal resultierender Effekt kann somit
nicht anerkannt werden. Folglich ist die objektive
technische Aufgabe ausgehend von D4 als nédchstliegendem
Stand der Technik lediglich in der Bereitstellung eines
weiteren Verfahrens zur Herstellung einer

Bordelfalzverklebung zu sehen.

Ein Fachmann wiirde auf der Suche nach weiteren in einem
anspruchsgemalRen Verfahren geeigneten

hitzehartenden 1K-Epoxidharzklebstoffen beispielsweise
in D15 findig werden. Im einleitenden Teil von D15 ist

ein Uberblick zu im Stand der Technik bekannten
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Epoxidharz-basierten Strukturklebstoffen gegeben, wvon
denen z.B. die 1lK-Epoxidharzklebstoffe BETAMATE 1040
(siehe D12) und BETAMATE 1480 (siehe D13) in
Vergleichsexperimenten beschrieben sind. Ausweislich D8
weisen diese Strukturklebstoffe BETAMATE 1040 und
BETAMATE 1480 Viskositdten im beanspruchten Bereich
auf. BETAMATE 1496 (siehe D4), sowie BETAMATE 1040 und
BETAMATE 1480 (siehe deren Datenblatter D12 und D13)
sind bekannte, crashstabile Strukturklebstoffe, die fir
denselben Einsatzbereich verwendet werden. Somit wirde
ein Fachmann auf der Suche nach weiteren in dem
anspruchsgemalen Verfahren geeigneten Klebstoffen die
in D15 erwdhnten Strukturklebstoffe BETAMATE 1040 und
BETAMATE 1480 als geeignete Alternativen erkennen und
auch einsetzen, um die gestellte objektive Aufgabe zu

ldosen.

Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 gegeniiber D4 als nachstliegendem Stand
der Technik in Kombination mit den in D15 erwahnten,
bekannten Strukturklebstoffen (BETAMATE 1040 bzw.
BETAMATE 1480) nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

HILFSANTRAG 2

9. Zulassung von Hilfsantrag 2

9.1 Hilfsantrag 2 entspricht dem in der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten
Hilfsantrag 2, der von der Einspruchsabteilung aufgrund
des verspateten Einreichens nicht zum Verfahren
zugelassen worden ist. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2
unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
dadurch, dass die Merkmale des erteilten Anspruchs 4

aufgenommen worden sind. Die Beschwerdefihrerin war der
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Ansicht, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen
nicht unter Anwendung der richtigen Kriterien ausgelibt
habe, und beantragte somit diesen Hilfsantrag nun zum
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Insbesondere stellte
die Beschwerdefilhrerin darauf ab, dass das Einreichen
des Hilfsantrags 2 (wahrend der mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung) nicht verspatet gewesen
sei, da dies als angemessene Reaktion auf die ihrer
Ansicht nach iberraschende negative Entscheidung gegen

den Hauptantrag anzusehen sei.

Aus den folgenden Griinden kann die Kammer der

Beschwerdefiithrerin diesbeziiglich nicht folgen:

In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist (genauso wie in
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2) der Klebstoff auf einen
hitzehartenden 1K-Epoxidharzklebstoff eingeschrankt
worden, so dass dadurch die von der Einspruchsabteilung
fiir nicht exakt messbar erachteten
raumtemperaturhartenden 2K-Klebstoffe ausgeschlossen
wurden. Durch diese Einschrankung konnte der Einwand
mangelnder Klarheit der Einspruchsabteilung ausgerdaumt
werden. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet
sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass
der 1K-Epoxidharzklebstoff durch Aufnahme der Merkmale
des erteilten Anspruchs 4 nun weiter eingeschrankt
wurde. Diese weitere Einschrédnkung steht jedoch nicht
im Zusammenhang mit dem Klarheitseinwand der
Einspruchsabteilung gegen den Hauptantrag. Somit ist
zwar das Einreichen des Hilfsantrags 1 wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als
direkte Reaktion auf die moglicherweise iiberraschende
negative Entscheidung zur Klarheit des Hauptantrags
anzusehen, nicht jedoch das Einreichen des

Hilfsantrags 2.
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Das Einreichen von Hilfsantrag 2 kann nach Ansicht der
Kammer bestenfalls als ein Versuch gewertet werden, der
negativen Entscheidung zur erfinderischen Tatigkeit des
Hilfsantrags 1 im Hinblick auf D4 zu begegnen. Dieser
Angriff war jedoch schon in der Einspruchsschrift
vorhanden, so dass die Beschwerdefiihrerin davon nicht

iberrascht gewesen sein konnte.

Darliber hinaus wies die Einspruchsabteilung in der
Ladung zur miindlichen Verhandlung sogar
unmissverstandlich darauf hin, dass erhebliche Zweifel
an der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gemalB
Hauptantrag gegentuber D4 bestanden haben und dass D4
als nachstliegender Stand der Technik angesehen werde.
Somit musste die Beschwerdefiihrerin damit rechnen, dass
eine weitere Abgrenzung des beanspruchten Gegenstands
gegenliber D4 (nicht nur als Reaktion auf den
Neuheitsangriff, sondern auch im Hinblick auf den
Einwand mangelnder erfinderischen Tatigkeit gegeniiber
D4) noétig werden konnte. Trotz dieser besonderen
Situation hat die Beschwerdefiihrerin bis zur mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abgewartet und
erst in letzter Minute die Merkmale des erteilten
Anspruchs 4 erstmals in den Verfahrenshauptanspruch

(Hilfsantrag 2) eingefiligt.

Einen Hilfsantrag, der diese Merkmale in Anspruch 1
enthdalt, existierte bis zu diesem Zeitpunkt nicht als
Rickfallposition. Die Ansicht der Beschwerdefiihrerin,
dass in dem vierten Hilfsantrag (vom 19. Januar 2015)
bereits ahnliche Merkmale in Anspruch 1 eingefiigt
worden seien, kann die Kammer nicht erkennen. Zum einen
ist festzustellen, dass dieser vierte Hilfsantrag in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
ausdriicklich zuriickgenommen worden ist. Dariliber hinaus

enthdalt dieser vierte Hilfsantrag lberhaupt kein
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endstandig blockiertes Polyurethanprepolymer der
Formel (I), das die wesentliche Einschrankung des

erteilten Anspruchs 4 darstellt.

Zwar handelt es sich bei der Anderung gegeniiber dem
Hilfsantrag 1 um das Einfiigen eines Merkmals eines
erteilten Anspruchs (erteilter Anspruch 4) und nicht um
ein Merkmal aus der Beschreibung, das hinsichtlich der
Frage der Zulassung im allgemeinen eher strenger
gesehen wird. Dennoch kann die Kammer nicht erkennen,
dass die Einspruchsabteilung den spéat eingereichten
Hilfsantrag 2 hédtte zulassen miissen. Nach Ansicht der
Kammer hat die Einspruchsabteilung in korrekter Weise
festgestellt, dass der Hilfsantrag 2 verspatet
eingereicht wurde und eine aus dem Verhalten der
Beschwerdefiihrerin in Vorbereitung zur miindlichen
Verhandlung nicht abzusehende Rickfallposition
darstellte. Somit kann die Kammer nicht erkennen, dass
die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in nicht
vertretbarer Art und Weise und unter Anwendung der

falschen Kriterien ausgelibt hat.

Somit bleibt Hilfsantrag 2 weiterhin vom Verfahren

ausgeschlossen.

HILFSANTRAG 3

10.

10.

Zulassung von Hilfsantrag 3

Der Hilfsantrag 3 ist zwar mit keinem von der
Beschwerdefihrerin im Einspruchsverfahren eingereichten
und zurlickgenommenem Hilfsantrag identisch. Dieser
Hilfsantrag enthalt jedoch in Anspruch 1 wesentliche
Elemente (in Bezug auf das auf den Abstandhalter
gerichtete Merkmal), die bereits in Anspruch 1 des

zwelten Hilfsantrags (vom 19. Januar 2015) enthalten



10.
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waren. Dieser zweite Hilfsantrag wurde jedoch in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung

ausdricklich zurickgenommen.

Die Rucknahme dieses Hilfsantrags, der in Anspruch 1
den Abstandhalter als wesentliches Element enthalt,
hatte zur Folge, dass die Einspruchsabteilung auch
keine Entscheidung dariber abgeben konnte. Diese
Riuckfallposition nun erneut im Beschwerdeverfahren
vorzubringen ist nach Ansicht der Kammer nicht im

Einklang mit einem effizienten Beschwerdeverfahren.

Somit hat die Kammer entschieden, den Hilfsantrag 3

nicht zum Verfahren zuzulassen (Artikel 12(4) VOBK).

Hilfsantrag 4

11.

11.

11.

Zulassung von Hilfsantrag 4

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin ware es aus
verfahrensrechtlicher Sicht die Verpflichtung der
Beschwerdefihrerin gewesen, den Hilfsantrag 4 bereits
im Einspruchsverfahren einzureichen. Ihrer Ansicht nach
habe die Beschwerdefiithrerin auch keine Grinde
angegeben, warum dieser Antrag erst im
Beschwerdeverfahren eingereicht worden sei. AuRerdem
sel dieser Antrag nicht als konvergierend anzusehen, so
dass dieser Hilfsantrag 4 nicht zum Verfahren

zugelassen werden sollte.

Der Hilfsantrag 4 enthalt in Anspruch 1 im Vergleich zu
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 eine weitere
Einschrankung im Hinblick auf die Kante des Innenblechs
im Bordelfalz, die vollstandig von Klebstoff umgeben
ist. Nach Ansicht der Kammer kann diese Einschrankung

als Reaktion auf die negative Entscheidung der



12.
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Einspruchsabteilung gegen den Hilfsantrag 1 angesehen
werden. Die Kammer kann aus dem Vortrag der
Beschwerdegegnerin aber keinen iberzeugenden Grund
erkennen, warum sie ihre Befugnis nach Artikel 12 (4)
VOBK ausiiben sollte und diesen Hilfsantrag nicht zum

Verfahren zuzulassen sollte.

Somit hat die Kammer entschieden, den Hilfsantrag 4 zum

Verfahren zuzulassen.

Beide Parteien beantragten, diesen Hilfsantrag 4 zur
weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung
zurlickzuverweisen. Die Kammer sah keinen Grund, warum
sie diesem Ubereinstimmenden Antrag nicht folgen
sollte.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur
weiteren Entscheidung auf Grundlage des Hilfsantrags 4

(eingereicht mit der Beschwerdebegriindung vom 24. August 2015)

zurlickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

U. Bultmann W. Sieber

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



