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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerdefihrerin I (Patentinhaberin) und die
Beschwerdefihrerin II (Einsprechende) haben am

26. April 2016 bzw. am 11. Mai 2016 gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom

4., Marz 2016 idber die Fassung, in der das europaische
Patent Nr. 2 331 337 in geandertem Umfang
aufrechterhalten werden kann, Beschwerde eingelegt. Die
jeweiligen Beschwerdebegrindungen sind am 1. Juli bzw.

am 24. Juni 2016 eingegangen.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick
auf Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit, Artikel 56
EPU, mangelnde erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU)

angegriffen worden.

In den nachfolgenden Abschnitten II bis VI wird der
Verlauf des Einspruchsverfahrens in Hinblick auf fir
das Beschwerdeverfahren relevante Aspekte

zusammengefasst.

In Erwiderung auf den Einspruch beantragte die
Patentinhaberin mit Schreiben vom 25. Juli 2013 die
Aufrechterhaltung des Streitpatents auf der Grundlage
der Anspriche 1 bis 17 des Hauptantrags, dessen

Anspruch 1 wie folgt lautet:

sVorrichtung zum Behandeln von Packmitteln (1), wie
Flaschen, Dosen oder dergleichen Behadaltern, mit einer
vorrichtungsinternen Transportstrecke (5, 6, 7), auf
der die Behandlung der Packmittel (1) an
Bearbeitungsstationen (8) in wenigstens einem bevorzugt
in wenigstens zweil Prozessschritten erfolgt, sowie mit
Halte- und Zentriereinheiten (9, 9a - 9c), mit denen

die Packmittel (1) zumindest wahrend des jeweiligen
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Prozessschrittes in einer fir diesen Prozessschritt
notwendigen Orientierung an dem vorrichtungsinternen
Transportsystem angeordnet sind und/oder mit denen die
Packmittel (1) zumindest wahrend eines Prozessschrittes
bewegt werden, wobei das vorrichtungsinterne
Transportsystem wenigstens zwel in Transportrichtung
aufeinander folgende Transportelemente (5, 6, 7) derart
aufweist, und dass die Halte- und Zentriereinheiten (9,
9a - 9c¢) von den Transportelementen (5, 6, 7)
unabhangige Einheiten sind, die zusammen mit den an
ihnen gehaltenen Packmitteln (1) von einem
Transportelement (5, 6) an das in Transportrichtung
folgende Transportelement (6, 7) weitergeleitet werden,
so dass jedes Packmittel (1) wadhrend des gesamten
Prozesses an ein und derselben Halte- und
Zentriereinheit (9, 9a - 9c) gehalten ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halte- und Zentriereinheiten
(9, 9a - 9c) fir eine hédngende Halterung der Packmittel
(1) ausgebildet sind und die Halte- und
Zentriereinheiten (9a, 9c) fir ein Einspannen der
Packmittel (1) zwischen einem gegen eine
Packmitteloberseite anliegenden Spannstick,
beispielsweise in Form eines Spann- oder Zentrierkegels
(22), und einem Gegenlager, beispielsweise in Form

eines Packmitteltragers (23, 24, 25) ausgebildet sind.™

Der Wortlaut des Anspruchs 1 des Hauptantrags im

Beschwerdeverfahren ist die gleiche.

Mit Schreiben vom 3. September 2013 erhob die
Einsprechende einen Klarheitseinwand unter Artikel 84

EPU gegen Anspruch 1 des Hauptantrags.

In einem Bescheid der Einspruchsabteilung vom 24. April

2014 wurde die Patentinhaberin gebeten eine
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Stellungnahme einzureichen. In Punkt 1 dieses Bescheids

fihrte die Einspruchsabteilung aus:

,Zu "den Erfordernissen dieses Ubereinkommens" bzw.
der Patentfdhigkeit gehort das Erfordernis nach
Klarheit und Stitzung durch die Beschreibung
(Artikel 84 EPU).

Die Einspruchsabteilung hat also auch zu prifen, ob
der geadnderte Anspruch 1 dem Erfordernis nach
Klarheit gentigt, selbst wenn er wortlich einem

erteilten Anspruch entspricht."“

In einer Mitteilung vom 1. Juni 2015, die als Anlage
der Ladung zur mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung beigefigt war, wurde auf die in der

Verhandlung zu erdrternden Punkte hingewiesen:

,Einleitend ware darauf hinzuweisen, dass nach der
Entscheidung G3/14 eine Priufung des geltenden
Anspruchs 1 hinsichtlich Klarheit (Artikel 84 EPU),
eingereicht per Telefax am 25.07.2013, nicht zu
erfolgen hat.

Es sind also nur folgende Punkte zu erdrtern:

Neuheit und erfinderische Tatigkeit des
Gegenstandes des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf
den vorliegenden druckschriftlich belegten Stand

der Technik.™

Die Einsprechende beantragte zu Beginn der Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung die Frage der
Ausfihrbarkeit auf der Grundlage der Entscheidung G
3/14 (Seite 88) ex officio zu prifen, siehe Punkt 2 der

Niederschrift vom 4. Marz 2016. Die Patentinhaberin
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entgegnete darauf, dass dieser Einwand nach Artikel 83
EPU friher hitte geltend gemacht werden missen, und

beantragte, die Zulédssigkeit dieses Einwands zu prifen.

Nach einer kurzen Unterbrechung der mindlichen
Verhandlung (9:44 bis 9:57 Uhr) teilte die Vorsitzende
der Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, dass die
Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass
der Antrag der Einsprechenden zuldssig ist und dass der
Gegenstand des Anspruch 1 des Hauptantrags die
Erfordernisse vom Artikel 83 EPU nicht erfiillt, siehe
Niederschrift, Punkt 3, Seite 2, erster Absatz.

Die Einspruchsabteilung hat in der angefochtenen
Entscheidung zur Zulassigkeit des Antrags der
Einsprechenden, die Anspriche hinsichtlich des
Einspruchsgrundes ,Ausfiihrbarkeit“ (Artikel 83 EPU)

ex officio zu prifen Folgendes ausgefihrt:

,Diesem Antrag wurde stattgegeben, da bei einer
Prifung "ex officio" hinsichtlich des Vorliegens
von seitens der Einsprechenden bisher noch nicht
aufgegriffenen Einspruchsgrinden aufgrund eines
augenscheinlichen Verstolles gegen die Klarheit
(Artikel 84 EPU) das von der Patentinhaberin
vorgebrachte Argument des verspateten Vorbringens

nicht greift™ (siehe Entscheidungsgrinde, Punkt 3).

Zum Einwand der mangelnder Offenbarung fihrte die
Einspruchsabteilung in der Entscheidung Folgendes aus

(siehe Entscheidungsgriinde, Punkt 4.2):

»4.2 Der Anspruch 1 definiert Varianten, die nicht

ausfihrbar sind.
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Diese nicht ausfihrbaren Varianten weisen eine
Halte- und Zentriereinheit auf, die einerseits, wie
der Anspruch 1 zu interpretieren ist, selbst fur
eine hidngende Halterung der Packmittel ausgebildet
sind, andererseits jedoch fir ein Einspannen der
Packmittel zwischen einem gegen eine
Packmitteloberseite anliegenden Spannstiick,
beispielsweise in Form eines Spann- oder
Zentrierkegels, und einem Gegenlager,
beispielsweise in Form eines Packmitteltragers

ausgebildet sind.

Die Halte- und Zentriereinheiten 9a und 9c dieser
Ausfihrungsbeispiele sind deutlich erkennbar selbst
nicht fir eine hdngende Halterung der Packmittel
ausgebildet, sondern sind lediglich fir ein
Einspannen der Packmittel zwischen einem gegen eine
Packmitteloberseite anliegenden Spannstick, namlich
in Form eines Spann- oder Zentrierkegels (22), und
dem zugeordneten Gegenlager in Form des

Packmitteltragers (23, 25) ausgebildet.

Der gesamten Patentschrift ist kein Hinweis darauf
entnehmbar, wie bei Ausfihrungsformen, bei denen
die Behalterunterseite auf einem der Halte- und
Zentriereinheit lediglich zugeordneten
Packmitteltrager aufsitzt gleichzeitig eine
hangende Halterung der Packmittel durch die Halte-

und Zentriereinheiten selbst erreicht werden kann.

Auch aufgrund tublicher fachlicher Uberlegungen
erschlieBt sich dem Fachmann nicht, wie dies

erreicht werden kann.

Folglich fehlt es diesen Varianten an der
Ausfilhrbarkeit im Sinne des Artikels 83 EPU.™
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Die Einspruchsabteilung war ferner der Auffassung, dass

die Anderungen in den jeweiligen Anspriichen 1 der
wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrdge I bis
IIT den Erfordernissen des Artikels 123 (2) nicht
geniigten (siehe Entscheidungsgriinde, Punkte 5 bis 7),
aber dass der wahrend der miindlichen Verhandlung
eingereichte Hilfsantrag IV den Erfordernissen der
Artikel 54, 56, 83 und 123 (2) EPU geniigte (siehe
Entscheidungsgrinde, Punkt 8).

In einer Mitteilung vom 26. Januar 2018 fihrte die

Kammer unter anderem Folgendes aus:

"]. Rechtliches Gehér (Artikel 113 (1) EPU)

1.4 Im vorliegenden Fall hatte die Einsprechende
bis zur mindlichen Verhandlung den beantragten

Widerruf des Patents lediglich auf die

Einspruchsgrinde nach Artikel 100 a) EPU (mangelnde

Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit)

gestutzt. [...]

1.5 Um dem Erfordernis des Artikels 113 (1) EPU im
vorliegenden Fall zu genligen, hatte die
Patentinhaberin vor dem Erlass der Entscheidung
auch von den wesentlichen rechtlichen und

tatsdchlichen Grinden unterrichtet werden miissen,

die das Patent nach Ansicht der Einspruchsabteilung
in seinem Rechtsbestand gefdhrden und zum Widerruf
flihren konnten. Danach hatte die Patentinhaberin
auch ausreichend Gelegenheit erhalten missen, sich

zu diesem neuen Grund zu aubern [...].
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1.6 Da nichts dergleichen erfolgte scheint die
Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPU
verstolen zu haben, so dass und das Verfahren mit
einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist.
Die Kammer ist aus den oben dargestellten Grinden
der Meinung, dass die angefochtene Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben ist und die Sache
zur Fortsetzung des Verfahrens an die
Einspruchsabteilung zurlckzuverweisen ist und die

Beschwerdegebtihr zurickzuerstatten ist."

Ferner war die Kammer der vorlaufigen Auffassung, dass
die in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte
Erfindung so deutlich und vollstandig offenbart zu sein
scheint, dass ein Fachmann sie ausfithren kann, siehe
Punkt 2.4 der Mitteilung. In Punkt 3 fihrte die Kammer

Folgendes aus:

~Aufgrund der Mitteilung kdénnte die Kammer die
Angelegenheit ohne mindliche Verhandlung vor der

Kammer an die Einspruchsabteilung zurickverweisen.

Den Parteien werden gebeten zu erklaren, ob sie

damit einverstanden sind.™

Die Beschwerdefihrerin I hat ihr Einverstadndnis mit der
von der Kammer vorgeschlagenen Vorgehensweise erklart.
Sie hat ihren Antrag auf mindliche Verhandlung gemaRB
Artikel 116 EPU zuriickgenommen und beantragt, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurick zu verweisen.
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Die Beschwerdefihrerin II hat erklart, dass sie mit
einer Zurickverweisung an die Einspruchsabteilung ohne

mundliche Verhandlung nicht einverstanden ist.

Sie hat folgende Verfahrensantrage gestellt:

» (1) Die Beschwerdekammer entscheidet die Frage, ob
die Lehre gemal den Patentanspriichen des

Hauptantrags ausfihrbar ist oder nicht.

(2) Sollte die Beschwerdekammer entgegen dem Antrag
(1) keine Entscheidung dahingehend treffen, ob die
Lehre gemall den Patentanspruchen des Hauptantrags
ausfihrbar ist oder nicht, verweist sie die
Angelegenheit an die erste Instanz zur Diskussion
der Frage der Ausfihrbarkeit der Lehre gemal der
Patentanspriuche des Hauptantrags unter der
Klarstellung zurilick, dass die Einspruchsabteilung
nach weiterem Vortrag und weiterer Diskussion
beider Parteien objektiv zu entscheiden hat ohne
die Ausfihrungen zur Ausfihrbarkeit in der
Mitteilung der Beschwerdekammer vom 26.01.2018 zu

berticksichtigen.™“

Am 26. Juni 2018 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin I beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage des Hauptantrags, oder eines der Hilfsantrage
9 bis 15 oder I bis VIII aufrechtzuerhalten, alle
eingegangen am 1. Juli 2016. Weiterhin beantragte sie

die Rickzahlung der Beschwerdegebihr.

Die Beschwerdefihrerin II beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
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Die Beschwerdefihrerin I hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

Liegt in der angefochtenen Entscheidung ein

wesentlicher Verfahrensmangel vor?

Innerhalb der Einspruchsfrist sei der Einspruch
ausschlieBlich darauf gestiitzt gewesen, dass der
Gegenstand des Streitpatents nicht neu sei und nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Im
Schriftsatz vom 3. September 2013 habe die
Einsprechende zum ersten Mal den Einwand mangelnder
Klarheit (Artikel 84 EPU) in Bezug auf Anspruch 1 des
Hauptantrags erhoben. In dem der Ladung zur mindlichen
Verhandlung vom 1. Juni 2015 beigefligten Bescheid sei
seitens der Einspruchsabteilung ausgefihrt worden, dass
basierend auf der Entscheidung G 3/14 eine Prifung des
Anspruchs 1 des Hauptantrags hinsichtlich Klarheit
nicht zu erfolgen habe. Es seien lediglich die Neuheit
und die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands dieses
Anspruchs im Hinblick auf den druckschriftlich belegten

Stand der Technik zu erdrtern.

Zu Beginn der mindlichen Verhandlung habe die
Einsprechende erstmalig den Antrag gestellt, die
Anspriche hinsichtlich des Einspruchsgrundes
,Ausfilhrbarkeit™ (Artikel 83 EPU) ex officio zu prifen.
Zudem sei anzumerken, dass dieser neue Einspruchsgrund
vollig Uberraschend fur die Patentinhaberin eingefihrt
wurde und diese damit keine Gelegenheit hatte, diesen
Einspruchsgrund eingehend zu prifen. Im gesamten
Verlauf des schriftlichen Verfahrens sei weder von der
Einsprechenden noch von der Einspruchsabteilung die

Ausfihrbarkeit des Anspruchs 1 des Hauptantrags in
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Frage gestellt. Dies wiege um so schwerer, da dieser
Anspruch 1 sich ausschlieRlich aus Merkmalen der
erteilten Patentanspriiche 1 bis 3 zusammensetze und
damit die Einsprechende die Moglichkeit gehabt hatte,
die mangelnde Ausfihrbarkeit bereits innerhalb der

Einspruchsfrist zu beanstanden.

Der Antrag der Einsprechenden, den Einspruchsgrund
mangelnder Ausfihrbarkeit von Amts wegen in der
mundlichen Verhandlung zu ermitteln, sei aus Sicht der

Patentinhaberin unzuladssig.

Artikel 114 (1) EPU gebe dem Europdischen Patentamt die
Mbéglichkeit, einen Sachverhalt von sich aus von Amts
wegen zu ermitteln. Der Antrag der Einsprechenden auf
Amtsermittlung laufe dem zuwider, da hier nicht wvon
Amts wegen die Ermittlung aufgenommen werde, sondern
der Antrag der Einsprechenden den Ausldser dafir

gegeben habe.

GemdB der Entscheidung G 10/91 koénnten
Einspruchsgrinde, die durch die Erklarung nach Regel 76
(2) c¢) EPU nicht gedeckt seien, ausnahmsweise von Amts
wegen geprift werden, wenn sie prima facie der
Aufrechterhaltung des europdischen Patents
entgegenzustehen scheinen. Eine solche augenscheinliche
mangelnde Ausfihrbarkeit des Anspruchs 1 des
Hauptantrags liege aber offensichtlich nicht wvor, da
ansonsten die Einspruchsabteilung nicht erst durch den
Hinweis der Einsprechenden sondern von sich aus auf
diesen bestehenden Einspruchsgrund aufmerksam geworden

ware.

Die Patentinhaberin hédtte in dieser spadten Phase des
Verfahrens, namlich erst in der miindlichen Verhandlung

vor der Einspruchsabteilung, nicht damit rechnen
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mussen, mit einem neuen Einspruchsgrund konfrontiert zu
werden, zu dem eine umfangreiche, inhaltliche
Einarbeitung erforderlich gewesen ware, um ad hoc in
der mindlichen Verhandlung zu dem Einspruchsgrund
inhaltlich Stellung nehmen zu kdénnen. Die Einsprechende
versuche diese lUberraschende Einfiithrung des neuen
Einspruchsgrundes damit abzutun, dass die Klarheit des
Anspruchs 1 des Hauptantrags bereits frihzeitig im
Verfahren diskutiert worden sei und dass eine N&he
zwischen ,Klarheit™ und , Ausfihrbarkeit™ bestehe. Zudem
hatte die Patentinhaberin gefasst sein miissen, dass die
Einsprechende die Entscheidung G 3/14 genau analysieren
wirde, um diese im Verfahren zu ihrem Vorteil

einzusetzen.

Die Kriterien, ob ein Anspruch Artikel 83 EPU bzw.
Artikel 84 EPU erfiille, seien vollkommen
unterschiedlich zueinander. Beil ersteren gehe es darum,
ob ein Fachmann die Erfindung basierend auf der
Gesamtoffenbarung unter Hinzuziehung des Fachwissens
nacharbeiten kénne, bei der Beurteilung der Klarheit
hingegen gehe es darum, ob der Patentanspruch klar
formuliert sei, da der Schutzbereich des europaischen
Patents oder der europaischen Anmeldung durch die
Patentanspruche bestimmt werde. Lediglich zu
Auslegungszwecken konne die Beschreibung herangezogen

werden.

Damit verfolgten Artikel 83 EPU und Artikel 84 EPU
vollstandig unterschiedliche Rechtszwecke und es kdnne
nicht davon ausgegangen werden, dass sich die
Patentinhaberin ,vorbeugend"™ mit der Mdglichkeit
auseinandergesetzt habe, dass mdéglicherweise der
Einspruchsgrund der mangelnden Ausfiithrbarkeit im Rahmen
der mindlichen Verhandlung geltend gemacht werde. Auch

habe die Einspruchsabteilung der Patentinhaberin keine
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Gelegenheit gegeben, sich eingehend mit dem neuen
Einspruchsgrund zu beschdftigen. Fir den Fall, dass die
Einspruchsabteilung fir sich im Rahmen der
Zuléassigkeitsprifung zur Auffassung gelangt ware, dass
die Ausfihrbarkeit des Anspruchs 1 des Hauptantrags
fraglich sei, hatte der Einsprechenden ausreichend Zeit
gegeben werden milssen, diesen Einspruchsgrund zu
prifen, und zwar durch eine Zurltckverweisung ins
schriftliche Verfahren. Da dies nicht erfolgt sei,
wurde gegen den Grundsatz der Gewdahrung rechtlichen

Gehors verstoflen.

Ferner erscheine es unrealistisch, dass sowohl eine
Prifung der Zuladssigkeit eines v0llig neuen
Einspruchsgrundes als auch eine sachlich fundierte
Prifung dieses Einspruchsgrundes durch die
Einspruchsabteilung in einer Verhandlungsunterbrechung
von 13 Minuten, die auch das Betreten und das Verlassen
des Sitzungsraums durch die Parteien einschlieBe,
erfolgen konnte, so dass auch aus diesem Grunde die
Einfihrung des neuen Einspruchsgrundes unzulassig sei.
Es sei hochst zweifelhaft, wie in einer derart kurzen
Zeit die Ausfihrbarkeit inhaltlich geprift werden
konnte. Hierzu héatte die gesamte Offenbarung des
Streitpatents dahingehend geprift werden miissen, ob
diese den Fachmann in die Lage versetze, den
beanspruchten Gegenstand nachzuarbeiten. Die
Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung aufgrund eines wesentlichen
Verfahrensmangels und die Rickzahlung der

Beschwerdegebihr sei damit vollauf begrindet.

Einwand mangelnder Ausfiihrbarkeit

Zur Ausfihrbarkeit fithre die Einspruchsabteilung aus,

dass Anspruch 1 gemaB Hauptantrag Varianten definiere,
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die nicht ausfiihrbar seien. Diese nicht ausfiithrbaren
Varianten wiesen eine Halte- und Zentriereinheit auf,
die einerseits fir eine hadngende Halterung der
Packmittel ausgebildet seien, andererseits Varianten
bei denen die Behadlterunterseite auf einem
Packmitteltrdager aufsitze, siehe Figur 16, Positionen a

und c.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lege eindeutig fest, dass
die Halte- und Zentriereinheit sowohl zur hangenden
Halterung als auch zum Einspannen des Packmittels
zwischen einem gegen eine Packmitteloberseite
anliegenden Spannstiick und einem Gegenlager ausgebildet
sei. Demgemall weise eine solche Halte- und
Zentriereinheit Mittel auf, die sowohl die hangende
Halterung als auch das Einspannen des Packmittels

bewirken.

Die Einspruchsabteilung scheine anzuerkennen, dass die
Halte- und Zentriereinheiten gemal Figur 16, linke und
rechte Abbildung (Bezugszeichen 9a, 9c) keine héangende
Halterung der Packmittel zeigen. Es erscheine aber
nicht nachvollziehbar, wieso dann offenbarte
Ausfihrungsformen, bei denen die Behalterunterseite auf
einem Packmitteltriger aufstehe, zu einer mangelnden
Ausfihrbarkeit des Anspruchs 1 des Hauptantrags fihren
sollte, wenn diese Ausfihrungsformen keine hangende
Halterung des Behédlters implementieren und damit nicht

dem Anspruch 1 unterfallen.

Figur 1 des Patents zeige (siehe Absatz [0012] des
Patents) eine Halte- und Zentriereinheit 9, an dem eine
Flasche hdngend gehalten werde (vgl. auch die
Kurzbeschreibung der Figur 1 in Absatz [0008]). Die
Halte- und Zentriereinheit weise ein

Flascheneinspannelement in Form eines Greifers oder
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einer Spanngabel 11 auf, an der die Flasche an ihrem
Mundungsbereich durch Einspannen gehalten ist. Die
Spanngabel bewirke das Einspannen des Packmittels (der
Flasche). Auch die Figur 4 offenbare eine an der Halte-
und Zentriereinheit hangend gehaltene Flasche, siehe

die Kurzbeschreibung der Figur 4 in Absatz [0008].

Figur 16, mittlere Abbildung, zeige (siehe Absatz
[0034]) eine Halte- und Zentriereinheit 9b, bei der der
das Flascheneinspannelement oder Gegenlager bildende
Behadltertrager 24 in die Halte- und Zentriereinheit 9Db

integriert sei.

Aus der genannten Offenbarungsstellen erkenne der
Fachmann ohne Weiteres, dass in der Patentschrift
unterschiedliche Ausfihrungsbeispiele offenbart seien,
wobeil ein Teil der Ausfihrungsbeispiele der Halte- und
Zentriereinheiten zur hangenden Halterung der =zu
behandelnden Behédlter ausgebildet sei, d. h. der zu
behandelnde untere Teil des Behdlters hangt wahrend der
Behalterbehandlung frei und der Behadlter werde
ausschlieBlich im Mindungsbereich (ohne unterseitige

Unterstiitzung) ,eingespannt™ gehalten.

Die Beschwerdefiihrerin II fihre aus, dass Anspruch 1
des Hauptantrags offensichtlich nicht ausfihrbare
Varianten in Form von Halte- und Zentriereinheiten
umfasse, die einerseits fir ein Einspannen der
Packmittel zwischen einem Spannstick und einem
Gegenlager, das in Form eines Behaltertrégers
ausgebildet sein konne, auf dem der Boden des
Packmittels aufsitze, und anderseits flir eine hangende
Halterung der Packmittel ausgebildet seien. Dies sei
unzutreffend. Dieser Anspruch enthalte kein Merkmal,
das angebe, dass der Boden des Packmittels auf dem

Gegenlager (beispielsweise gebildet durch einen
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Packmitteltrager) aufsitze. In ihrer allgemeinsten Form
geben die Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags an,
dass die Halte- und Zentriereinheit das Packmittel
hangend halten und dabei gleichzeitig zwischen einem
gegen die Packmitteloberseite (d.h. dem
Mindungsbereich) anliegenden Spannstiick und einem

Gegenlager einspanne.

Damit seien in der Patentschrift eindeutige
Ausfihrungsbeispiele aufgezeigt worden, anhand derer es
fir den Fachmann moglich sei, die Erfindung

auszufihren.

Die Beschwerdefihrerin II hat im schriftlichen
Verfahren und in der mindlichen Verhandlung im

Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Liegt in der angefochtenen Entscheidung ein

wesentlicher Verfahrensmangel vor?

GemdB der Entscheidung G 3/14, auf die von der
Einspruchsabteilung in ihrer Ladung verwiesen wurde,
kébnnen bei geadnderten Patentanspriichen die anderen
Einspruchsgrunde ex officio geprift werden, siehe
Entscheidungsgriinde, Punkt 80 h). Hierauf habe die
Beschwerdefihrerin II in der mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung hingewiesen. Der
Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit sei auf
Antrag der Einsprechenden auf der Grundlage der
Entscheidung G 3/14 und G 9/91 und G 10/91) ex officio
geprift worden. Es handele sich somit nicht um einen
Einspruchsgrund, der zu einem spaten Zeitpunkt von der
Beschwerdefihrerin II ins Verfahren eingefihrt wurde,
mit der Konsequenz, dass die Ausfihrungen in den

Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, auf die sich die
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Beschwerdekammer in ihrer Mitteilung beziehe, hier

nicht greifen.

Anspruch 1 des Hauptantrags umfasse offensichtlich
nicht ausfihrbare Varianten in Form von Halte- und
Zentriereinheiten, die einerseits flir ein Einspannen
der Packmittel zwischen einem Spannstiick und einem
Gegenlager, das in Form eines Behaltertrédgers
ausgebildet sein koénne, auf dem der Boden des
Packmittels aufsitze, und anderseits flir eine hangende
Halterung der Packmittel ausgebildet seien. Somit liege
klar ein Fall vor, in dem im Sinne der G 3/14 ein ex
officio Priufung angebracht sei. Ob eine solche ex
officio Priufung auf Antrag einer Partei erfolgt oder

nicht sei irrelevant.

AuBerdem sei unzutreffend, dass die Beschwerdefiihrerin
I nicht ausreichend Zeit gehabt hatte, sich mit der
Frage der Ausfihrbarkeit auseinander zu setzen. Denn
die Argumente, die schlieBlich dazu gefihrt haben, dass
die Einspruchsabteilung die in Patentanspruch 1 des
Hauptantrags beanspruchte Lehre als nicht ausfihrbar
angesehen habe, wurden - bevor sich die GrolRe
Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 4/13 zur Frage
der Klarheit im Einspruchsverfahren geduBert habe - im
schriftlichen Einspruchsverfahren unter dem Aspekt der
Klarheit diskutiert. So habe die Beschwerdefihrerin II
bereits im Schriftsatz vom 3. September 2013
argumentiert, dass Anspruch 1 des Hauptantrags als eine
Kombination von erteilten Patentanspriichen wegen der
Merkmale, die nach der Entscheidung der
Einspruchsabteilung zur mangelnden Ausfihrbarkeit
gefihrt haben, unklar sei und dass Klarheit als solches
angesichts der damaligen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern zu prifen sei. Die Beschwerdefiihrerin

I habe in der mindlichen Verhandlung vor der
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Einspruchsabteilung ausreichend Gelegenheit gehabt,
sich zu dem Einwand der mangelnden Ausfihrbarkeit zu
dauBern, was sie auch getan habe. Damit sei das
rechtliche Gehdr bereits gewahrt worden. In vielen R-
Entscheidungen der GroBen Beschwerdekammer sei
bestatigt worden, dass das rechtliche Gehdr gewdhrt
sei, wenn den Beteiligten ausreichend Gelegenheit
geboten wurde, sich zu dem strittigen Sachverhalt zu
duBern. Wenn die Beschwerdefihrerin I mehr Zeit
gebraucht hatte, hatte sie eine Unterbrechung der
Verhandlung beantragen koénnen, was sie nicht getan
habe.

In ihrem Bescheid vom 24. April 2014 habe die
Einspruchsabteilung zu diesem Klarheitsangriff Stellung
genommen und dabei die Auffassung vertreten, dass sie
die Klarheit des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu prifen
habe und dass dieser Anspruch unklar sei. Daraufhin
habe die Beschwerdefihrerin I in ihrem Schriftsatz vom
6. August 2014 detailliert sowohl zur Frage, ob
Klarheit zu prifen sei, als auch zur Frage, ob Anspruch
1 des Hauptantrags als solcher klar sei, Stellung
genommen. In ihrer Ladung vom 1. Juni 2015 habe die
Einspruchsabteilung darauf hingewiesen, dass angesichts
der zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung G 3/14 vom
24. Marz 2015 der Klarheitseinwand in der miindlichen
Verhandlung nicht zu prifen sei. Spatestens zum
Zeitpunkt als die Beschwerdefiihrerin I diese Ladung
gelesen habe, misse ihr klar gewesen sein, dass die
Beschwerdefilhrerin II die Entscheidung G 3/14 im Detail
im Hinblick darauf hin untersuchen werde, ob sie in
dieser Entscheidung irgendwelche Hinweise finde, ob und
wenn, wie sie die bereits vorgetragene mangelnde
Klarheit des Patentanspruch 1 des neuen Hauptantrags in
dem vorliegenden Verfahren noch zu ihrem Vorteil

einsetzen konne. Dies insbesondere auch da langlaufig
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bekannt sei, dass mangelnde Klarheit auch eine
mangelnde Ausfihrbarkeit nach sich ziehen koénne. So sei
in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europdischen Patentamts, 8. Auflage, S. 407 ff. diesem
Thema ein ganzes Kapitel, namlich das Kapitel 11.C.7
mit dem Titel "Das Verhaltnis zwischen Artikel 83 und
Artikel 84" gewidmet. Im Rahmen der Vorbereitung auf
die mindliche Verhandlung miisste die Beschwerdefiihrerin
I dann beim Studium der G 3/14 auch auf den Hinweis der
GroBen Beschwerdekammer gestoBen sein, dass eine
Einspruchsabteilung bei geanderten Unterlagen einen
noch nicht diskutierten Einspruchsgrund jederzeit ex
officio einfiihren konne. Die Beschwerdefiihrerin I werde
sich wohl deshalb auch entsprechend darauf vorbereitet

haben.

Die Beschwerdefihrerin I trage vor, dass der
Einspruchsgrund der mangelnden Ausfilhrbarkeit auf
Initiative der Beschwerdefiithrerin II in das Verfahren
eingefihrt wurde und somit nach den Grundsatzen der
Entscheidung G 9/91 wie ein von einem Einsprechenden
eingefihrter Grund (insbesondere im Hinblick auf prima
facie Relevanz) hatte geprift werden miissen. Diese
Ansicht sei unzutreffend. Der Einspruchsgrund der
mangelnden Ausfihrbarkeit sei von der
Einspruchsabteilung ex officio eingefuihrt worden, wie
sie dies auf in ihrer Entscheidung klar dargelegt und
begriindet habe (siehe Entscheidungsgriinde, Punkt 3).
Dabei sei es vdllig unbeachtlich aus welchen
Beweggrinden sie das getan habe, also ob aus eigenem

Antrieb oder auf Antrag einer der Beteiligten hin.

Es liege deshalb kein wesentlicher Verfahrensmangel,
insbesondere keine Verletzung des rechtlichen Gehdrs

der Beschwerdefihrerin I vor.
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Einwand mangelnder Ausfiihrbarkeit

Anspruch 1 des Hauptantrags sei eine Kombination der

Anspriche 1 bis 3 wie erteilt.

Anspruch 2 wie erteilt sei dadurch gekennzeichnet,
,dass die Halte- und Zentriereinheiten (9, 9a - 9c¢) fir
eine hadngende Halterung der Packmittel (1) ausgebildet
sind“. Die in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte
Halte- und Zentriereinheiten seien deshalb fir eine

hangende Halterung der Packmittel ausgebildet.

Anspruch 3 wie erteilt sei dadurch gekennzeichnet,
,dass die Halte- und Zentriereinheiten (9a, 9c) fir ein
Einspannen der Packmittel (1) zwischen einem gegen eine
Packmitteloberseite anliegenden Spannstick,
beispielsweise in Form eines Spann- oder Zentrierkegels
(22), und einem Gegenlager, beispielsweise in Form
eines Packmitteltragers (23, 24, 25) ausgebildet sind™.
Diese Variante beinhalte Halte- und Zentriereinheiten,
die fir ein Einspannen der Packmittel zwischen einem
Spannstiick und einem Gegenlager, das in Form eines
Behdltertragers ausgebildet sein kénne, auf dem der
Boden des Packmittels aufsitze, und anderseits fir eine
hangende Halterung der Packmittel ausgebildet seien.
Das fakultative Merkmal , [Gegenlager,] beispielsweise
in Form eines Packmitteltragers (23, 24, 25)
ausgebildet sind“ umfasse Packmitteltrager 23, 25 auf
dem der Boden des Packmittels aufsitze, siehe die Figur
16, Positionen a und c, so dass die Packmittel nicht
léanger hangend gehalten werden. Das zusatzliche Merkmal
des Anspruchs 3 wie erteilt widerspreche somit das
zusatzliche Merkmal des Anspruchs 1 wie erteilt. Das
fakultative Merkmal ,[Spannstiick,] beispielsweise in
Form eines Spann- oder Zentrierkegels (22)"“ finde sich

nicht weder in Figur 16, Position b noch in Figur 1,
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die eine hangende Halterung der Packmittel zeige. Die
in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Halte- und
Zentriereinheiten seien deshalb fir ein Einspannen der

der Packmittel ausgebildet.

Es sei die Kombination des erteilten Anspruchs 2
(,Halte- und Zentriereinheiten fir eine hangende
Halterung der Packmittel™) und des erteilten Anspruchs
3 (,Halte- und Zentriereinheiten fir ein Einspannen der
Packmittel“), die insbesondere in der beanspruchten

Allgemeinheit nicht ausfihrbar sei.

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerden sind zuléassig.

HAUPTANTRAG

2. Rechtliches Gehér (Artikel 113 (1) EPU)

2.1 Zu Beginn der mindlichen Verhandlung am 16. Februar

2016 vor der Einspruchsabteilung beantragte die
Beschwerdefihrerin II die Frage der Ausfilhrbarkeit wvon
Amts wegen zu prufen. Daraufhin beantragte die
Beschwerdefihrerin I die Zuldssigkeit dieses Antrags zu

prifen, siehe Punkt VI oben.

Nach der Rechtsprechung der GroRen Beschwerdekammer in
den Fallen G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408, Randnummer 16
der Entscheidungsgriinde) und G 10/91 (ABl. EPA 1993,
420, Punkt 2 des Leitsatzes) sollte in einem spéaten
Stadium des Einspruchsverfahrens ein neuer
Einspruchsgrund nur in Ausnahmefallen geprift werden,
zum Beispiel wenn prima facie triftige Grinde dafilr

sprechen, dass dieser Einspruchsgrund relevant ist und
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der Aufrechterhaltung des Patents ganz oder teilweise
entgegenstehen wiirde. In der Entscheidung G 3/94 hat
die GroRe Beschwerdekammer diese Praxis ausdriicklich
bestatigt, siehe Entscheidungsgrinde, Punkt 80,
Buchstabe h).

Die Beschwerdefiihrerin II hat in ihrer
Einspruchsschrift den beantragten Widerruf des Patents
lediglich auf die Einspruchsgrinde nach Artikel 100 a)
EPU (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit) gestitzt und spater im Einspruchsverfahren
einen Einwand mangelnder Klarheit erhoben (Artikel 84
EPU) . Bis zur mindlichen Verhandlung war der
Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit, Artikel
100 b) EPU in Verbindung mit Artikel 83 EPU nicht
Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Es handelt sich

also um einen neuen Einspruchsgrund.

In der Tatsache, dass die Einspruchsabteilung diesen
neuen Einspruchsgrund im Einspruchsverfahren zugelassen
hat, kann die Kammer an sich keinen Verfahrensmangel
erkennen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Einspruchsabteilung diesen neuen Einspruchsgrund von
Amts wegen oder auf Antrag einer der Beteiligten

zugelassen hat.

In der Ladungsmitteilung der Einspruchsabteilung wvom

1. Juni 2015 (siehe Punkt V oben) hat die
Einspruchsabteilung ausdricklich darauf verwiesen, dass
eine Prifung des geltenden Anspruchs 1 hinsichtlich
Klarheit (Artikel 84 EPU) nicht zu erfolgen hat
(Hervorhebung der Einspruchsabteilung) und dass nur
Neuheit und erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des

Anspruchs 1 zu erdrtern sind (Hervorhebung der Kammer) .
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Die Beschwerdefiihrerin I konnte aufgrund dieser
Mitteilung davon ausgehen, dass ein Einwand unter
Artikel 84 oder 83 EPU nicht lidnger Gegenstand des
Einspruchsverfahrens war und in der mindlichen
Verhandlung nicht zu diskutieren war. Die Einfihrung
des neuen Einspruchsgrundes kam somit iberraschend,
womit die Beschwerdefithrerin I nicht hatte rechnen

missen.

Es scheint, dass die Einspruchsabteilung den neuen
Einspruchsgrund als nicht verspatet angesehen hat
(siehe Punkt VII oben).

Nachdem die Einspruchsabteilung in der mindlichen
Verhandlung tber die Zulassigkeit des neuen
Einspruchsgrundes entschieden hat (siehe Punkt VI.
oben), hatte der Patentinhaberin noch Gelegenheit
gegeben werden missen zur Ausfihrbarkeit detaillierter
vorzutragen. Denn bei der Diskussion der Zulédssigkeit
musste die Patentinhaberin nicht damit rechnen, dass
auch schon tber den Einspruchsgrund an sich entscheiden
wird. Sie konnte gegen dieses Vorgehen der
Einspruchsabteilung auch nicht protestieren, weil das
Beratungsergebnis sowohl idber die Zulassigkeit als auch
iber die Begrindetheit in einem Satz wvon der

Vorsitzenden der Einspruchsabteilung verkindet wurde.

Da nach Auffassung der Kammer die Beschwerdefihrerin I
nicht ausreichend Gelegenheit erhalten hat, sich zu
diesem neuen Einspruchsgrund zu aubern, hat die
Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPU
verstolen, so dass das Verfahren mit einem wesentlichen

Verfahrensmangel behaftet ist.

Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit, Artikel
100 b) EPU in Verbindung mit Artikel 83 EPU
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Die Figur 1 der Patentschrift offenbart eine Halte- und
Zentriereinheit 9, die fiir eine hédngende Halterung der
Flasche 1 ausgebildet ist. Die Halte- und
Zentriereinheit 9 weist ein Flascheneinspannelement in
Form eines Greifers oder einer Spanngabel 11 auf, an
der die jeweilige Flasche 1 an ihrem Mindungsbereich
1.2 durch Einspannen gehalten ist, vgl. Absatz [0012]

des Patents.

Auch die Figur 16, Position b, offenbart eine Halte-
und Zentriereinheit 9b flir das Einspannen der Flasche
zwischen einem gegen eine Flaschenhalsoberseite
anliegenden Spannstick (vgl. Abschnitt 24.1) und einem
Gegenlager (Behédltertrager 24), also fur eine hangende
Haltung ausgebildet ist, vgl. Absatz [0034] des

Patents.

Bei diesen Ausfihrungsbeispielen sind also die Halte-
und Zentriereinheiten sowohl flir i) eine hangende
Halterung der Packmittel als auch fir ii) ein

Einspannen der Packmittel ausgebildet.

Die Kammer hat keine Bedenken, dass der Fachmann diese

Ausfihrungsformen verwirklichen kann.

Das zweite kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 des
Hauptantrags, namlich ,[dass] die Halte- und
Zentriereinheiten (9%9a, 9c) fir ein Einspannen der
Packmittel (1) zwischen einem gegen eine
Packmitteloberseite anliegenden Spannstick,

beispielsweise in Form eines Spann- oder Zentrierkegels

(22), und einem Gegenlager, beispielsweise in Form

eines Packmitteltragers (23, 24, 25) ausgebildet sind",

weist zwei fakultative Merkmale auf (Hervorhebung durch

die Kammer) .
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Das erste fakultative Merkmal, ein Spannstick in Form
eines Spann- oder Zentrierkegels 22, ist nur in
Verbindung mit Halte- und Zentriereinheiten 9a, 9c
gezeigt, die aber nicht fir eine hangende Halterung des
Packmittels ausgebildet sind, vgl. Figur 16, Positionen
a und c. Der gezeigte Spann- oder Zentrierkegel 22
reicht in die Flaschenmindung hinein. Nach Auffassung
der Kammer schlieRt der Begriff ,Zentrierkegel™
Ubrigens nicht aus, dass umgekehrt die Flaschenmiindung

in den (hohlen) Zentrierkegel hineinragt.

Dies bedeutet nicht, dass ein Fachmann ein Spannstiick
in Form eines Spann- oder Zentrierkegels nicht zum
Beispiel bei der Halte- und Zentriereinheit 9b (siehe

Figur 16, Position b) verwirklichen kann.

Das zweite fakultative Merkmal, ein Gegenlager in Form
eines Packmitteltrigers 24, ist bereits bei der Halte-

und Zentriereinheit 9b realisiert.

Bezugszeichen in Patentanspriche dirfen nicht zu einer
einschrankenden Auslegung des Patentanspruchs
herangezogen werden, vgl. Regel 43 (7) EPU. Die
Bezugszeichen , [Halte- und Zentriereinheiten] 9%a, 9c“
und , [Packmitteltrager] 23, 25% in Anspruch 1 des
Hauptantrags koénnen daher nicht so ausgelegt werden,
dass die in der Figur 16, Positionen a und c, gezeigte
Ausfihrungsbeispiele unter dem Wortlaut dieses Anspruch
fallen.

Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dass die in
Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Erfindung so
deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein

Fachmann sie ausfihren kann.
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4. Riickzahlung der BeschwerdegebiUhr

Nach Regel 103 (1) a) EPU wird die Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr angeordnet, wenn der Beschwerde
stattgegeben wird und die Rickzahlung wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit

entspricht.

Da die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung wegen
eines wesentlichen Verfahrensmangels an die erste
Instanz zurlickzuverweisen ist und dieser Verstol
ursachlich fur die getroffene Entscheidung war, wird
die Rluckzahlung der Beschwerdegebiihr an

Beschwerdefiithrerin I angeordnet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die
erste Instanz auf der Basis des Hauptantrags

zurlickverwiesen.

3. Dem Antrag der Beschwerdefiihrerin I auf Rickzahlung der

Beschwerdegebiihr wird stattgegeben.
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