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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom

13. September 2019, das europaische Patent

Nr. 1 934 033 zu widerrufen.

Der Einspruch war gegen das Streitpatent in vollem
Umfang eingelegt worden und auf die Einspruchsgriinde
nach Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 54 EPU (fehlende
Neuheit) und i.V.m. Artikel 56 EPU (mangelnde
erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 c) EPU

gestitzt worden.

Es handelt sich um die zweite Beschwerde in dieser
Sache. Nachdem das Patent von der Einspruchsabteilung
in einer ersten Entscheidung vom 11. Februar 2015 wegen
unzulédssiger Erweiterung (Einspruchsgrund nach Artikel
100 ¢) EPU) widerrufen worden war, hob diese Kammer (in
einer anderen Zusammensetzung) die Entscheidung auf und
verwies die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung
zuriick an die erste Instanz (Entscheidung T 734/15 vom
10. August 2017).

In der nun angefochtenen Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung das Patent wegen fehlender
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1 widerrufen (Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 56 EPU).

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 10. Marz 2023 statt.
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Antrage

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung.
Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in gednderter Fassung auf der Grundlage des
in der miindlichen Verhandlung vom 5. Juli 2019

eingereichten Hilfsantrags.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende 1 und

2) beantragten die Zurickweisung der Beschwerde.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende

Dokumente Bezug genommen:

D1: WO 2005/077637 Al;
D2: WO 99/28108 Al;
D4 : JP-A-62 60618;
D5: WO 01/10624 Al;
D6: DE 197 33 667 Al.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Patents lautet wie folgt
(Merkmalsgliederung in eckigen Klammern wie im

Einspruchsverfahren) :

"[a] HorizontalspritzgieBmaschine [b] mit einer
feststehenden (2) und einer beweglichen
Formaufspannplatte (3), [c] mit zwischen den beiden
Formaufspannplatten (2, 3) verlaufenden Saulen (lla, 11
b, 12a, 12b), [d] mit einer zwischen den
Formaufspannplatten (2, 3) angeordneten und mit ersten
Antriebsmitteln (19, 20) parallel zur
Maschinenlédngsachse verschiebbaren Grundplatte (18),

[e] auf der ein Drehteller (21) um eine vertikale Achse
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drehbar gelagert ist, [f] sowie mit einem auf dem
Drehteller (21) befestigten Formhalftentrager (23) flr
Formhalften (24a, 25a) von SpritzgieBwerkzeugen (24,
25), [g] wobei die HorizontalspritzgieRmaschine ein
Maschinenbelt [sic] aufweist und [h] wobei ein sich
zwischen den oberen Sadulen (lla, 11 b) erstreckendes
und relativ zu diesen verschiebliches Joch (30) mit
einer Ausnehmung vorgesehen ist, [i] dass auf der
Oberseite des mittleren Formentragers (23) ein
Drehzapfen vorgesehen ist, [j] der drehbar in der
Ausnehmung des Jochs (30) angeordnet ist, [k] und dass
zU beiden Seiten des Drehzapfens zwischen dem Joch (30)
und einer der beiden Formaufspannplatten (2, 3) weitere
Antriebsmittel (32, 33) zum Verschieben des Jochs (30)
relativ zu dieser Formaufspannplatte vorgesehen sind.
[sic] dadurch gekennzeichnet, dass

[1] auf oder in dem Maschinenbett (1) Linearfiihrungen
(16, 17) vorgesehen sind, auf denen die Grundplatte
(18) verschiebbar abgestitzt ist, [m] wobei die
Grundplatte (18) mit den unteren Saulen (12a, 12b)
nicht in Verbindung steht, [n] so dass das gesamte
Gewicht der Dreheinrichtung (21, 23) von den Saulen
(12a, 12b) ferngehalten wird."

Der unabhangige Anspruch 1 des Hilfsantrags wurde um

folgendes Merkmal (erteilter Anspruch 2) erganzt:

"dass es sich um eine Zwei-Platten-Horizontalspritz-
gieRBmaschine handelt und dass zwischen der
feststehenden Formaufspannplatte (2) und dem Joch (30)
zwel hydraulische Stellantriebe (32, 33) links und

rechts von dem Drehzapfen angeordnet sind."
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Die Beschwerdefiilhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Gliltigkeit der Prioritdt

Es stelle sich im Zusammenhang mit der Giltigkeit der
Prioritadt fur den Anspruch 1 des erteilten Patents
nicht die Frage, ob feste Sdulen offenbart seien,
sondern ob im Prioritdtsdokument Horizontalspritzgiel-
maschinen offenbart seien, bei denen die Bewegung der

Saulen unbeachtlich sei.

Hierzu mUsse das Prioritatsdokument als Ganzes
betrachtet werden. In der Beschreibung wirden sowohl
Zwei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen (Dokumente
D4 und D5) mit mitbewegten Sdulen als auch Drei-
Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen (Dokumente D2 und
D6) mit festen Sadulen abgehandelt. Der auf Seite 1 des
Prioritédtsdokuments genannte Vorteil ausgehend von
Dokument D5 treffe auf alle SpritzgieBmaschinen zu.
Dies seil dem Satz auf Seite 1, Zeilen 21 bis 24 des
Prioritatsdokuments zu entnehmen, der lautet: "Dies ist
insbesondere bei Zwei-Platten-Horizontalspritzgiel3-
maschinen von Bedeutung, da bei diesen die Sdulen
mitbewegt werden (...)". Auch die auf Seite 1, zweiter
Absatz, bis Seite 2, erster Absatz, des Prioritats-
dokuments aufgefilhrten Nachteile seien unabhangig
davon, ob es sich um eine Zwei- oder Drei-Platten-
Horizontalspritzgiebmaschine handle. Die auf Seite 3,
dritter Absatz des Prioritatsdokuments genannte Aufgabe
beschaftige sich ebenfalls mit Horizontalspritzgiel-
maschinen im Allgemeinen. GemaB dieser Aufgabe gehe es
darum, eine HorizontalspritzgieBmaschine anzugeben, die
die Vorteile der gattungsgema@Ben HorizontalspritzgieB-
maschine beibehalte und bei der auf aufwendige

Linearfihrungen auch bei groBlen Maschinen verzichtet
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werden konne. Es werde nicht zwischen einer Zwei- oder
Drei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschine
unterschieden. Dem Fachmann sei klar, dass die Bewegung

der Sdulen bei der Erfindung keine Rolle spiele.

Der Formulierungsversuch im Anspruch 1 des Prioritats-
dokuments orientiere sich an dem gattungsbildenden
Stand der Technik, wie er im Dokument D5 offenbart sei.
Die gemaBl Aufgabe anzugebende Horizontalspritzgiel-
maschine sei jedoch nicht auf eine solche gattungs-

gemédRe HorizontalspritzgieBmaschine beschrankt.

Zwei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen seien nur
beispielhaft genannt. So erwadhne der letzte Absatz auf
Seite 3 und der erste Absatz auf Seite 4 des
Prioritadtsdokuments lediglich allgemein Sa&ulen ohne
Beschrankung auf mitbewegte Sadulen. Das Ausfihrungs-
beispiel beschreibe an keiner Stelle, ob es sich um
feste oder mitbewegte Sdulen handle. Auf Seite 4,
zwelter Absatz des Prioritatsdokuments werde explizit
erwahnt, dass die Erfindung anhand eines Ausfiihrungs-
beispiels naher erlautert werden soll. Dieses
Ausfiihrungsbeispiel stelle keine Einschrankung dar. Die
Offenbarung auf Seite 5 des Prioritdtsdokuments sei
eine Weiterentwicklung des Jochs. Dem Fachmann sei
bekannt, dass es sowohl Zwei-Platten- als auch Drei-
Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen gebe. Die
Erfindung konne identisch auf Drei-Platten-Horizontal-
spritzgieBmaschinen ibertragen werden. Die Beschreibung
enthalte das Konzept der Zwei-Platten-Horizontalspritz-
gieBmaschinen. Selbst wenn nicht mitbewegte Sdulen
nicht explizit erwdhnt wiirden, so stelle dies ein
Ubergeordnetes Konzept dar. Daher seien unter
Beriicksichtigung des Goldstandards Horizontal-
spritzgieBmaschinen ohne eine Einschréankung auf

mitbewegte Sdulen unmittelbar und eindeutig im
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Prioritatsdokument offenbart.

Neuheit und erfinderische Tdtigkeit des Gegenstands des

Anspruchs 1 des erteilten Patents gegeniiber Dokument DI

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei neu und

erfinderisch.

Wie bereits von der Einspruchsabteilung festgestellt
worden sei, offenbare das Dokument D1 nicht das Merkmal
k, zumindest nicht, dass der obere Koordinations-
mechanismus zweiseitig angeordnet werden konne (siehe

angefochtene Entscheidung, Griinde, Punkt 21).

Laut der Einspruchsabteilung sei im Dokument D1, Seite
12, Zeilen 19 bis 22, eine zweiseitige Koordinations-
einrichtung offenbart. Fir den Fachmann sei es laut der
Argumentation der Einspruchsabteilung naheliegend,
erstens eine obere Koordinationseinrichtung vorzusehen
und zweites diese obere Koordinationseinrichtung
zweliseitig anzuordnen (siehe angefochtene Entscheidung,
Grinde, Punkt 22). Dies sei nicht zutreffend, da nicht
klar sei, was mit "zweiseitig" zu verstehen sei,
insbesondere auf welche Bezugsebene sich der Begriff
beziehe. Ferner koéonnte mit einem "zweiseitigen
Spindelantrieb" auch eine zweigeteilte Spindel gemeint

sei.

Das Dokument D1 zeige in den Figuren 1 und 2 zwei
verschiedene Ausfiihrungsbeispiele. Im ersten
Ausfiihrungsbeispiel des Dokuments D1, das in der Figur
1 gezeigt sei, sei nicht unmittelbar und eindeutig
erkennbar, ob es sich um einen ein- oder zweiseitigen
Antrieb handle, da der hintere Antrieb verdeckt werde
(siehe Dokument D1, Figur 1, Bezugszeichen 21). Im

zweiten Ausfihrungsbeispiel des Dokuments D1 (siehe
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Dokument D1, Figur 2, Seite 19, Zeilen 21 bis 23, Seite
11, Zeilen 14 und 15, Seite 20, Zeilen 3 bis 5) seien
eine untere und obere Fihrung offenbart. Allerdings
gebe es keine naheren Angaben, wie der obere Antrieb
ausgefiihrt sein solle. Dies kdnne nicht aus der Figur 1
des Dokuments D1 abgeleitet werden, da dort nur ein
unterer Antrieb gezeigt sei. Flr den Antrieb im zweiten
Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 2 des Dokuments D1 gebe
es mehrere Moglichkeiten. Es konnten unten und oben
jewells ein einseitiger Antrieb, unten und oben jeweils
ein zweiseitiger Antrieb, oder unten ein zweiseitiger
Antrieb und oben ein einseitiger Antrieb oder umgekehrt

vorliegen. Eine Offenbarung hierzu finde sich nicht.

Die Figuren 5 bis 8 des Dokuments D1 zeigten eine
SpritzgieBvorrichtung nach einer weiteren Ausfihrungs-
form mit einer anderer Lagerung/Abstiitzung gegeniber
den Holmen als die SpritzgieRBvorrichtung der Figur 2
des Dokuments D1 (siehe Dokument D1, Seite 23, letzter
Absatz bis Seite 25 unten). Im Gegensatz zu dem
Ausfiihrungsbeispiel nach der Figur 2 des Dokuments D1
erfolge die untere Lagerung der Mittelteile nicht iber
eine Basis 14, 15. Vielmehr wirden im Ausfihrungs-
beispiel nach den Figuren 5 bis 8 die Mittelteile eine
untere und obere Traverse 48, 49 aufweisen, die iber
Lager 51 auf den Holmen 4 der SpritzgieRBmaschine
langsverschiebbar gelagert seien. Die Mittelteile seien
zusatzlich durch Linearlager 60 auf dem Maschinenbett
der SpritzgieBvorrichtung zwischen den Holmen
abgestiitzt. Auf Grund dieser konstruktiven Unterschiede
sei die Offenbarung der Figuren 5 bis 8 des Dokuments
D1 zumindest nicht unmittelbar und eindeutig auf die

SpritzgieBvorrichtung der Figur 2 anwendbar.



XT.

- 8 - T 3022/19

Zulassung des Hilfsantrags

Der Hilfsantrag hatte von der Einspruchsabteilung
zugelassen werden missen, da er prima facie gewdhrbar
sei. Der Einwand, dass der Hilfsantrag prima facie
nicht gewdhrbar sei, beruhe auf zwei falschen Annahmen:
Erstens, dass das Dokument D1 ein Dokument unter
Artikel 54 (2) EPU sei, und zweitens, dass es sich bei
der SpritzgieRBmaschine von Dokument D2 um eine Zwei-
Platten-HorizontalspritzgieBmaschine handle. In ihrer
Begrindung ging die Einspruchsabteilung von der
Behauptung aus, dass das Dokument D2 bereits eine Zwei-
Platten-HorizontalspritzgieBmaschine zeige (siehe
angefochtene Entscheidung, Grinde, Punkt 23). Figur 1
des Dokuments D2 zeige jedoch eine feststehende
Formaufspannplatte 7.1 und eine bewegliche Formauf-
spannplatte 7.2. Die Abstitzplatte, an welcher die
Enden der Holme befestigt seien, sei in der Figur nicht
dargestellt. Der Fachmann wiurde aber erkennen, dass es
sich hier um eine Drei-Platten-Horizontalspritzgiel-

maschine handle.

Der Vortrag der Beschwerdegegnerinnen I und II lasst

sich folgendermalen zusammenfassen:

Ungliltiger Prioritdtsanspruch

Die Verallgemeinerung des Gegenstands des erteilten
Anspruchs 1 durch das Weglassen des Merkmals
"mitbewegt" habe keine unmittelbare und eindeutige
Grundlage im Prioritdtsdokument. Das Prioritdtsrecht
seil daher hinsichtlich des Patentanspruchs 1 nicht

wirksam in Anspruch genommen worden.

Das Prioritdtsdokument definiere die Erfindung explizit

mit Verweis auf Anspruch 1 des Prioritatsdokuments, in
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dem mitbewegte Sdulen beansprucht wirden (siehe
Prioritatsdokument, Seite 1, erster Absatz; Seite 3,
vierter Absatz). Hierdurch ergebe sich im Prioritats-
dokument eine unmittelbare und zwingende Kopplung des
Erfindungsgegenstandes an Anspruch 1 mit all seinen
Merkmalen. Unabhangig davon offenbare das Prioritats-
dokument beziiglich der Erfindung ausschlieBlich
HorizontalspritzgieBmaschinen mit mitbewegten Saulen
(siehe Prioritadtsdokument, Figur 1, Seite 4, letzter
Absatz). Feste Sdulen, also nicht "mitbewegte" Saulen,
seien weder explizit noch implizit im

Prioritadtsdokument genannt.

Der Verweis der Beschwerdefilhrerin auf die auf Seite 3,
dritter Absatz des Prioritdtsdokuments genannte
Aufgabenstellung beziehe sich nicht allgemein auf
HorizontalspritzgieBmaschinen, da die im Zusammenhang
mit der Aufgabenstellung dort erwdhnte gattungsgeméle
HorizontalspritzgieBmaschine mitbewegte S&dulen aufweise

(siehe Prioritadtsdokument, Anspruch 1).

Dem Fachmann seien HorizontalspritzgieRmaschinen mit
nicht mitbewegten Sdulen bekannt, welche auch im Stand
der Technik des Prioritatsdokuments gewlirdigt wirden,
was aber nichts an der Tatsache adndere, dass sich die
gesamte Offenbarung der Erfindung im Prioritatsdokument
ausschlieRlich auf Maschinen mit mitbewegten Sdulen

beziehe.

Auch dass sich laut der Beschwerdefithrerin die Vor- und
Nachteile nur "insbesondere" auf eine Horizontalspritz-
gieBmaschine mit mitbewegten Sdulen bezdgen, andere
nichts an der Festlegung des Erfindungsgegenstandes.
Eine Ubertragung des fir Zwei-Platten-Horizontalspritz-
gieBmaschinen offenbarten Konzepts auf Drei-Platten-

HorizontalspritzgieBmaschinen moge fiir den Fachmann



- 10 - T 3022/19

nahegelegt sein, sei aber dem Prioritédtsdokument nicht
unmittelbar und eindeutig entnehmbar. Der Fachmann
konne die Offenbarung des Prioritdtsdokuments nicht

erganzen durch Dinge, die dort nicht offenbart seien.

Mangelnde Neuheit und erfinderische Titigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 des erteilten Patents

gegenltiber Dokument DI

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei weder neu
noch erfinderisch gegeniiber dem Dokument D1. Entgegen
der Auffassung der Einspruchsabteilung (siehe
angefochtene Entscheidung, Griinde, Punkt 21) offenbare
das Dokument D1 auch das Merkmal, dass die weiteren
Antriebsmittel zu beiden Seiten des Drehzapfens
angeordnet seien. Figur 1 und Seite 17, Zeilen 3 bis 7
des Dokuments D1 offenbarten gemadR einer ersten
Ausfiihrungsform einen in der N&he der Fihrungsschienen
11 wirkenden Spindelantrieb. Figur 2 und Seite 19,
Zeilen 6 bis 10 des Dokuments D1 offenbarten ein
zweites Ausfihrungsbeispiel, bei dem die Mittelteile
unten wie in Figur 1 und oben mittels einer ersten und
zweiten Traverse gelagert seien. Die Figuren 1 und 2
des Dokuments D1 seien betreffend den unteren
Spindelantrieb deckungsgleich. Flir den Fall des zweiten
Ausfiihrungsbeispiels werde auf Seite 10, Zeile 29 bis
Seite 11, Zeile 8 des Dokuments D1 explizit
beschrieben, dass "durch die zweiseitige Fiihrung die
Mbglichkeit besteht, die Mittelteile sowohl unten als
auch oben mit einem Koordinationsmechanismus zu
versehen" (siehe Dokument D1, Seite 11, Zeilen 12 bis
15). Da das zweite Ausfihrungsbeispiel nach Figur 2 des
Dokuments D1 auf die in Figur 1 des Dokuments D1
veranschaulichte erste Ausfiihrungsform zurlickgreife
(siehe Dokument D1, Seite 18, Zeilen 17 bis 19), sei

dies eine klare und unmittelbare Offenbarung, den in
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Figur 1 unten vorgesehenen Koordinationsmechanismus bei
der Ausfihrungsform nach Figur 2 unten und oben

vorzusehen.

Weitere Hinweise wiirden sich im Dokument D1 auf Seite
28, Zeilen 15 bis 18 und in den Figuren 5 bis 8 finden.
Im dort offenbarten Ausfiilhrungsbeispiel sei der
Koordinationsmechanismus links und rechts des
Drehzapfens sowie oben und unten angeordnet. Diese
Koordinationsmittel seien auch auf die SpritzgieB-
vorrichtungen der Figuren 1 oder 2 des Dokuments D1
anwendbar, was explizit im Dokument D1, Seite 28,
Zeilen 15 bis 18 offenbart sei.

Daher sei das Merkmal k nicht nur teilweise, sondern

zur Ganze im Dokument D1 offenbart.

Sollte der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
aufgrund des Merkmals k neu sein gegeniiber dem Dokument
D1, so sei er durch den Hinweis auf Seite 28, Zeilen 15

bis 18 dieses Dokuments zumindest nahegelegt.

Zulassung des Hilfsantrags

Der Hilfsantrag sei erst wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und somit
verspatet eingereicht worden. Dieser Hilfsantrag solle
einem Einwand fehlender erfinderischer Tatigkeit
begegnen, der von der Einspruchsabteilung bereits in
ihrer vorlaufigen Meinung mitgeteilt worden war, und
auf den die Patentinhaberin entsprechend in ihrer
Eingabe vor der miindlichen Verhandlung hatte reagieren
konnen und miissen. Die Ermessensentscheidung der
Einspruchsabteilung, diesen Hilfsantrag nicht
zuzulassen, entspreche der Ublichen Praxis. In der

Beschwerdebegriindung finde sich auBerdem kein Argument,
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warum der Antrag prima facie gewdhrbar sei. Die
Tatsache, dass es sich bei der aus dem Dokument D2
bekannten SpritzgieBvorrichtung um eine Drei-
PlattenspritzgieBvorrichtung handle, kdnne nicht zu
einer prima facie Gewdhrbarkeit beitragen, da es - wie
die Beschwerdefihrerin selbst bei der Diskussion der
Giltigkeit der Prioritat argumentierte - nicht
wesentlich sei, ob es sich bei der anspruchsgemaBen
Vorrichtung um eine Zwei- oder Drei-Platten-
HorizontalspritzgieBmaschine handle. Daher diurfe der
Hilfsantrag auch im Beschwerdeverfahren nicht

zugelassen werden.

Entscheidungsgriunde

1. Anzuwendendes Recht

1.1 Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung wurde
am 17. Marz 2006 eingereicht. Deshalb sind in diesem
Fall gemal dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.
Juni 2001 iber die Ubergangsbestimmungen nach Artikel 7
der Akte zur Revision des EPU vom 29. November 2000
(AB1. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 219) die Artikel
54 (2), 56, 87, 100 EPU 1973 anzuwenden.

1.2 Die Beschwerde ist vor dem Inkrafttreten der
revidierten Fassung der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK 2020) am 1. Januar 2020
eingereicht worden. Diese ist fir am Tag des
Inkrafttretens bereits anhangige Beschwerden ebenso
anwendbar wie fir danach eingelegte Beschwerden
(Artikel 25 (1) VOBK 2020).

Gemal den in Artikel 25 (2) VOBK 2020 geregelten
Ubergangsbestimmungen ist Artikel 12 Absdtze 4 bis 6

der revidierten Fassung nicht anzuwenden auf vor dem
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Inkrafttreten eingereichte Beschwerdebegriindungen und
darauf fristgerecht eingereichte Erwiderungen.
Stattdessen ist weiterhin Artikel 12 Absatz 4 der vor
dem Inkrafttreten geltenden Fassung der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2007)

anzuwenden.

Erteiltes Patent - Gliltigkeit der Prioritat wvon
Anspruch 1

GemaB Artikel 87 EPU 1973 genieBt eine europdische
Patentanmeldung die Prioritdt einer friheren Anmeldung
nur dann, wenn sie sich auf "dieselbe Erfindung"
bezieht. Das Erfordernis "derselben Erfindung"
bedeutet, dass die Prioritat einer friheren Anmeldung
fiir einen Anspruch in einer europaischen Patent-
anmeldung gemidB Artikel 88 EPU nur dann anzuerkennen
ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs
unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens
unmittelbar und eindeutig der fritheren Anmeldung als
Ganzes entnehmen kann ("Goldstandard-Offenbarungstest",
siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europdischen Patentamts, 10. Auflage, Juli 2022,
"Rechtsprechung", II.D.3., 3.1.1; Stellungnahme der

GroBRen Beschwerdekammer G 2/98).

Im Anspruch 1 des erteilten Patents ist das Merkmal
"mitbewegt" im Zusammenhang mit den Sdulen nicht
enthalten. Daher ist die streitige Frage, ob das
Prioritdtsdokument im Rahmen der Erfindung auch
HorizontalspritzgieBmaschinen offenbart, bei denen die

Saulen nicht mitbewegt werden.
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Offenbarung im Prioritatsdokument

Es sind sowohl HorizontalspritzgieBmaschinen mit festen
als auch solche mit mitbewegten Sadulen allgemein
bekannt. Dies wird in dem im Prioritatsdokument
zitierten Stand der Technik reflektiert. Dokumente D4
und D5 offenbaren HorizontalspritzgieBmaschinen mit
mitbewegten S&dulen, wahrend Dokumente D2 und D6 solche

mit festen Sdulen offenbaren.

Es ist auch unstreitig, dass im Prioritdtsdokument der
Anspruch 1 auf eine HorizontalspritzgieBmaschine mit

mitbewegten S&ulen bezogen ist.

Das Prioritatsdokument erwahnt auf Seite 1, erster
Absatz allgemein HorizontalspritzgieBmaschinen, die
sich jedoch auf HorizontalspritzgieBRmaschinen gemal dem
Oberbegriff von Anspruch 1 beziehen und somit
mitbewegte Saulen beinhalten. Das gleiche Argument gilt
flir den dritten Absatz auf Seite 3 des Prioritats-
dokuments, wo die Aufgabe der Erfindung definiert wird.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, "eine
HorizontalspritzgieBmaschine anzugeben, die die
Vorteile der gattungsgemdllen Horizontalspritz-
gieBmaschinen beibehdlt und bei der auf aufwidndige
Linearfiihrungen auch beil groBen Maschinen verzichtet
werden kann." Die gattungsgemale Horizontal-
spritzgieBmaschine, also die nach dem Oberbegriff von
Anspruch 1 der Prioritatsanmeldung, beinhaltet die

mitbewegten Saulen.

Im Prioritatsdokument werden die Vor- und Nachteile der

bekannten Losung gemal dem Dokument D5 insbesondere fir

Zwei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen diskutiert
(siehe Prioritatsdokument, Seite 1, Zeilen 20 bis 24;

Seite 1, Zeile 28 bis Seite 2, Zeile 6). Dies andert
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allerdings nichts an der Tatsache, dass im Zusammenhang
mit der im Prioritatsdokument offenbarten Erfindung
lediglich Zwei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen
mit mitbewegten Sdulen offenbart sind (siehe
Prioritatsdokument, Figur 1, Seite 4, dritter Absatz
bis Seite 5, unten). Aus dem Satz auf Seite 4, zweiter
Absatz des Prioritdtsdokuments, dass nachfolgend "die
Erfindung anhand eines Ausfiihrungsbeispiels und unter
Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 3 ndher erldutert"
wird, kann nicht gefolgert werden, dass auch andere als
die Zwei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen mit
mitbewegten S&dulen eindeutig offenbart sind. Dieses
Ausfiihrungsbeispiel zeigt in den Figuren 1 bis 3 eine
HorizontalspritzgieBmaschine mit mitbewegten Saulen,
auch wenn die Sdulen in der zugehdrigen Beschreibung
nicht explizit als solche bezeichnet werden. Zusatzlich
verweist der allgemeine Teil der Beschreibung explizit
auf Anspruch 1 (siehe Prioritatsdokument, Seite 3,
vierter Absatz): "Die Lésung dieser Aufgabe erfolgt
durch eine HorizontalspritzgieBmaschine gemdfl Anspruch
1." Somit findet sich auch hier die Beschrankung auf

HorizontalspritzgieBmaschinen mit mitbewegten Saulen.

Wesentlichkeit

In Zusammenhang mit dem Argument der Beschwerde-
fiilhrerin, dass es filir die Erfindung nicht wesentlich
sei, ob es sich um feste oder um mitbewegte Saulen
handle, weist die Kammer auf die Stellungnahme der
GroBen Beschwerdekammer G 2/98 hin. Dort wird im Punkt
9 der Entscheidungsgriinde festgestellt, dass eine
breite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung”" in
Artikel 87 (1) EPU 1973 unzweckmidBig und einer
sinnvollen Ausiibung von Prioritatsrechten nicht
zutraglich ist. Daher ist das Kriterium der

"Wesentlichkeit" hier nicht anwendbar, sondern das der
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unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung in der
Prioritdtsanmeldung (siehe Punkt 2.1 oben,
Rechtsprechung, II.D.3.1.2).

Wissen des Fachmanns

Da die Prioritatsanmeldung im Rahmen der Darstellung
der Erfindung nicht explizit Horizontalspritzgieli-
maschinen ohne mitbewegte Sdulen offenbart, beruft sich
die Beschwerdefiihrerin auf den Fachmann, der klar
erkennen wirde, dass die Erfindung auch fir feste

Saulen anwendbar sei.

Unter Verweis auf die gadngige Rechtsprechung betont die
Kammer, dass die Zugrundelegung des allgemeinen
Fachwissens lediglich zum besseren Verstandnis und zur
kontextuellen Einordnung der Bedeutung der technischen
Offenbarung beitragen kann, nicht aber zur Vervoll-
standigung einer ansonsten unvollstandigen technischen
Lehre (siehe Rechtsprechung, II.D.3.1.4). Im
vorliegenden Fall fihrt das Streichen des Merkmals
"mitbewegte" aus dem Anspruchswortlaut dazu, dass nun
auch feste Saulen von der Erfindung mitumfasst sind.
Fir den Fachmann mag es zwar naheliegend sein, die
Erfindung auch auf Drei-Platten-Horizontalspritz-
gieBmaschinen zu iUbertragen, allerdings ermangelt es
einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung eines
derartigen - wie die Beschwerdefilthrerin formuliert -

Ubergeordneten Konzepts.

Da die Offenbarung der Prioritdtsanmeldung im Rahmen
der Erfindung keine HorizontalspritzgieBmaschinen mit
festen Sdulen nennt und auch keine diesbeziigliche
Bezugnahme enthalt, sondern sich, ausgehend von der
bekannten HorizontalspritzgieBmaschine mit mitbewegten

Sdulen nach dem Dokument D5 und ihren Vorteilen,
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durchgehend auf eine Ausgestaltung mit mitbewegten
Sdulen bezieht, ist der Prioritatsanspruch fir den
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, der im Gegensatz
zum Anspruch 1 der Prioritatsanmeldung das Merkmal der
mitbewegten Sdulen nicht aufweist, ungiltig. Der flr
die Bestimmung des Standes der Technik relevante
Zeitrang ist somit der Anmeldetag des Patents, also der
17. Marz 2006. Dies hat zur Folge, dass das Dokument D1
einen Stand der Technik gemd&B Artikel 54 (2) EPU 1973
bildet.

Neuheit und erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1 des erteilten Patents gegeniiber Dokument D1
(Artikel 100 a) EPU 1973 in Verbindung mit Artikel 54
(1) und 56 EPU 1973)

Auslegung des Merkmals k, insbesondere des Begriffes

"zu beiden Seiten des Drehzapfens"

Der Begriff "zu beiden Seiten des Drehzapfens" wird von
der Kammer dahingehend ausgelegt, dass "zu beiden
Seiten" bei einer Blickrichtung langs der Saulen
"links" und "rechts" des Drehzapfens bedeutet. Im
Dokument D1 wiirde dies einer Anordnung in x-Richtung

entsprechen (siehe Dokument D1, Figur 1).
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Fig. 1

Figur 1 aus Dokument D1

Das Ausfihrungsbeispiel nach Figur 2 des Dokuments D1
kommt dem Gegenstand von Anspruch 1 am nachsten und
offenbart unbestritten die Merkmale a bis j und 1 bis
n. Die Mittelteile in Figur 2 des Dokuments D1 weisen
unten je eine Halterung 10 in Form einer Basis 14, 15
auf, welche entlang von Fihrungsschienen 11 beweglich
angeordnet sind. Die Mittelteile sind zusatzlich oben
gelagert mittels einer ersten und einer zweiten oberen
Traverse 31, 32 (siehe Dokument D1, Seite 15, Zeilen 23
bis 25; Seite 19, Zeilen 6 bis 10, Figur 2). Diese
Traversen sind jedoch nicht mit Antriebsmitteln
ausgestattet. Flur die Behauptung der
Beschwerdegegnerinnen, dass der in Figur 1 unten
vorgesehenen Koordinationsmechanismus bei der
Ausfihrungsform nach Figur 2 unten und oben vorzusehen

sei, gibt es im Dokument D1 keine eindeutige
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Offenbarung. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
unterscheidet sich von dem Ausfihrungsbeispiel nach
Figur 2 des Dokuments D1 also dadurch, dass zu beiden
Seiten des Drehzapfens zwischen dem Joch (30) und einer
der beiden Formaufspannplatten (2, 3) weitere
Antriebsmittel (32, 33) zum Verschieben des Jochs (30)
relativ zu dieser Formaufspannplatte vorgesehen sind
(Merkmal k).

1 i+ _FH‘ )7
-Q*“"“"’Vf//.//_‘.- A
Vi r.il;a/ ),,/ 7
y Wil

Figur 2 aus Dokument D1

Die Beschwerdegegnerinnen haben beziglich des Merkmals
k auch auf das Ausfihrungsbeispiel nach den Figuren 5
bis 8 des Dokuments D1 verwiesen. Dieses offenbart im
Gegensatz zum Ausfihrungsbeispiel nach Figur 2 des
Dokuments Dl eine SpritzgieBvorrichtung, bei der jedes
Mittelteil 6, 7 nicht nur eine obere Traverse 49
aufweist, sondern auch unten anstelle der Basis 14, 15
eine untere Traverse 48, die Uber Lager 51 auf den

Holmen 4 der SpritzgieRmaschine langsverschiebbar
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gelagert ist (siehe Dokument D1, Seite 24, Zeilen 12
bis 13, Figur 5). Die Spritzgielvorrichtung nach den
Figuren 5 bis 8 des Dokuments Dl weist Koordinations-
mittel 65 auf, die die Bewegung der beweglichen Teile
koordinieren. Davon sind je zwel mit der feststehenden
Formaufspannplatte 42, den oberen beiden Traversen 49
und der beweglichen Formaufspannplatte 43 und je zweil
mit der feststehenden Formaufspannplatte 42, den
unteren beiden Traversen 48 und der beweglichen
Formaufspannplatte 43 wirkverbunden (siehe Dokument D1,
Seite 26, Zeilen 15 bis 20). Jedes der vier
Koordinationsmittel 65 weist eine erste, eine zweite
und eine dritte Spindel 67, 68, 69 auf, die miteinander
in Wirkverbindung stehen (siehe Dokument D1, Seite 26,
Zeilen 29 bis 30, Figur 7).

Fig. 5

Figur 5 aus Dokument D1
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Figur 7 aus Dokument D1 (Ansicht der

Spritzgielvorrichtung von vorne)

Das Merkmal k, namlich Antriebsmittel zu beiden Seiten
des Drehzapfens zwischen dem Joch und einer der beiden
Formaufspannplatten, ist daher fiir sich genommen im
Ausfiihrungsbeispiel nach den Figuren 5 bis 8 des
Dokuments D1 offenbart.

Auf Seite 28, Zeilen 15 bis 18 des Dokuments D1 wird
explizit offenbart, dass diese Koordinationsmittel auch
fir SpritzgieBvorrichtungen 1 verwendet werden konnten,
bei denen die Mittelteile eine andere Lagerung/
Abstiitzung gegeniiber den Holmen aufweisen: "Die
beschriebenen Koordinationsmittel 65 kénnen in
geeigneter Weise auch mit Spritzgiessvorrichtungen 1
verwendet werden, bel denen die Mittelteile 6,7 eine
andere Lagerung/Abstiitzung gegeniiber den Holmen
aufweisen. Der Mittelblock 73 kann zur Fiihrung einer

dritten Formhdlfte, wie z. B. in Figur 2 gezeigt,
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verwendet werden."

Dieser Offenbarungsstelle lasst sich unmittelbar und
eindeutig nur eine Ubertragung der Koordinationsmittel
65 auf die Fihrung der dritten Formhalfte 19 nach Figur
2 des Dokuments D1 entnehmen, nicht aber auf die der
drehbaren ersten und zweiten Mittelteile 6, 7, weshalb
der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht

neuheitsschadlich vorweggenommen wird.

Folglich unterscheidet sich der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 von dem Ausfihrungsbeispiel nach
Figur 2 des Dokuments D1 dadurch, dass zu beiden Seiten
des Drehzapfens zwischen dem Joch (30) und einer der
beiden Formaufspannplatten (2, 3) weitere
Antriebsmittel (32, 33) zum Verschieben des Jochs (30)
relativ zu dieser Formaufspannplatte vorgesehen sind
(Merkmal k).

Zur Frage des Naheliegens dieses Unterscheidungs-
merkmals ist festzustellen, dass dem Fachmann auf Seite
28, Zeilen 15 bis 18 des Dokuments D1 ausdricklich
vorgeschlagen wird, den aus dem Ausfihrungsbeispiel der
Figuren 5 bis 8 bekannten Koordinationsmechanismus auch
auf Mittelteile anzuwenden, die eine andere Lagerung/
Abstiitzung gegeniiber den Holmen aufweisen. Angesichts
dieser Lehre musste der Fachmann nicht erfinderisch
tatig werden, um die in den Figuren 5 bis 8
dargestellten Koordinationsmittel analog auch auf die
Fihrung der drehbaren ersten und zweiten Mittelteile 6,
7 des Ausfihrungsbeispiels der Figur 2 des Dokuments D1
anzuwenden und so zum Gegenstand von Anspruch 1 zu

gelangen.
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Schlussfolgerung hinsichtlich erfinderischer Tatigkeit

des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist nicht
erfinderisch ausgehend vom Dokument D1 (Artikel 100 a)
i.V.m. Artikel 56 EPU 1973).

Zulassung des Hilfsantrags

Anspruch 1 des Hilfsantrags ist eine Kombination der
erteilten Anspriche 1 und 2 und ist in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht
worden. Der Hilfsantrag ist von der Einspruchsabteilung
nicht zugelassen worden, da er nach ihrer Auffassung
bereits frilher hatte eingereicht werden kdnnen und
sollen, und da er prima facie nicht erfinderisch sei
ausgehend vom Dokument D1 in Verbindung mit dem
Dokument D2. Das Dokument D2 offenbare namlich bereits
eine Zwei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschine (siehe

angefochtene Entscheidung, Griinde, Punkte 21 und 23).

Der Hilfsantrag wurde mit der Beschwerdebegriindung
nochmals vorgebracht. Die Beschwerdefiihrerin beantragte
in ihrer Beschwerdebegriindung, den Hilfsantrag ins
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Entgegen der Auffassung
der Einspruchsabteilung beruhe der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags auf einer erfinderischen
Tatigkeit und sei prima facie gewdahrbar, denn das
Dokument D1 sei kein Stand der Technik nach Artikel 54
(2) EPU und bei der SpritzgieBmaschine von Dokument D2
handle es sich hier um eine Drei-Platten-

Horizontalspritzgiebmaschine.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, den Hilfsantrag

nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.
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Die Bestimmungen von Artikel 12 (4) VOBK 2007, die nach
den Ubergangsbestimmungen von Artikel 25 (2) VOBK 2020
hier anzuwenden sind, sehen grundsédtzlich vor, dass die
Kammer das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach
Artikel 12 (1) VOBK 2007 zu bericksichtigen hat, wenn
und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und
die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK 2007
erfillt. Das Nicht-Zulassen von Antragen, die bereits
im erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht
werden konnen oder dort nicht zugelassen worden sind,
wird in Artikel 12 (4) VOBK 2007 jedoch ausdriicklich

ins Ermessen der Kammer gestellt.

Nach stédndiger Rechtsprechung ist ein mit der
Beschwerdebegriindung eingereichtes Vorbringen
grundsatzlich nicht als unzuld@ssig anzusehen, wenn es
eine angemessene und unmittelbare Reaktion auf
Entwicklungen in der abschlieBenden Phase des
vorangegangenen Verfahrens bzw. auf Feststellungen in
der angefochtenen Entscheidung darstellt, so dass ein
Beschwerdefihrer, der im Einspruchsverfahren unterlegen
ist, die Moglichkeit erhalt, etwaige Liicken in seinem
Vorbringen zu schlieRen (vgl. Rechtsprechung, V.A.3.4.2
b)). Greift ein Beschwerdefiihrer, wie im vorliegenden
Fall, die Nichtzulassung des Hilfsantrags an und macht
er hierzu weitere Ausfihrungen, so ist im Sinne der
genannten Rechtsprechung zu prifen, ob dies als
angemessene und unmittelbare Reaktion auf die
Entwicklungen im erstinstanzlichen Verfahren und auf
diesen Aspekt der angefochtenen Entscheidung angesehen
werden kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
Kammer das Ermessen des erstinstanzlichen Organs auf
der Grundlage der damals vorliegenden Fallgestaltung
erneut ausibt. Vielmehr kann sie mit zusatzlichen
Tatsachen und geanderten Umstanden konfrontiert sein.

Folglich hat die Kammer ihr Ermessen nach Artikel
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12 (4) VOBK 2007 unabhdngig von der ersten Instanz und
unter Bericksichtigung des zusatzlichen Vorbringens
auszulilben (vgl. T 971/11, Entscheidungsgriinde, Punkt
1.2).

Im vorliegenden Fall ist zundchst festzustellen, dass
die Beschwerdefiihrerin nicht bestreitet, dass der

Hilfsantrag im Einspruchverfahren verspatet vorgelegt
wurde und die Einspruchsabteilung daher ein Ermessen

hatte, ihn nicht ins Verfahren zuzulassen.

Es ist dariber hinaus nicht ersichtlich, dass die
Einspruchsabteilung, die den Hilfsantrags als prima
facie nicht gewadhrbar angesehen hat, ihr Ermessen nicht
nach MaRgabe der richtigen Kriterien oder aber in
willkiirlicher Weise ausgelibt hat (vgl. G 7/93, Punkt
2.6 der Entscheidungsgriinde). In dieser Hinsicht ist
die Ermessensentscheidung also nicht zu beanstanden.
Auch kann der Beschwerdefithrerin nicht darin zugestimmt
werden, dass das Dokument D1 kein Stand der Technik
nach Artikel 54 (2) EPU 1973 ist (siehe Punkt 2.6
oben) . Selbst wenn das Dokument D2 - ebenso wie das
Dokument D1 - eine Drei-Platten-Horizontalspitz-
gieRBmaschine zeigt, hat die Beschwerdefiihrerin nicht
dargelegt, warum die Einschrankung des beanspruchten
Gegenstands auf eine Zwei-Platten-Horizontalspritzgiel-
maschine zu einer erfinderischen Tatigkeit beitragen
kénnte. Solche Griinde sind auch fir die Kammer nicht
erkennbar, zumal die Beschwerdefihrerin im Rahmen der
Diskussion der Giiltigkeit des Prioritatsanspruchs
selbst vorgetragen hat, dass es fir den Fachmann
offensichtlich sei, dass das Konzept der Erfindung
sowohl fir Zwei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen
als auch flur Drei-Platten-HorizontalspritzgieBmaschinen

eingesetzt werden kdénne. Die Kammer sieht daher keinen
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Grund, die Ermessensentscheidung der Einspruchs-

abteilung aufzuheben.

Weiterhin ist festzustellen, dass die
Einspruchsabteilung sowohl im ersten Ladungsbescheid
vom 25. Juni 2014 als auch im zweiten Ladungsbescheid
vom 14. Januar 2019 die erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 ausgehend von
Dokument D1 in Verbindung mit Dokument D2 vorlaufig
verneint hat. In der miindlichen Verhandlung kam die

Einspruchsabteilung zu der gleichen Schlussfolgerung.

Vor diesem Hintergrund ist fiir die Kammer nicht
ersichtlich, warum die neuerliche Vorlage des
Hilfsantrags mit der Beschwerdebegriindung als eine
angemessene und unmittelbare Reaktion auf Entwicklungen
im erstinstanzlichen Verfahren und in der angefochtenen
Entscheidung anzusehen sein soll. Dies wurde von der
Beschwerdefiithrerin auch nicht geltend gemacht. Die
Kammer kann auch keine gednderten Umstande oder neuen
Tatsachen erkennen, die eine Zulassung des Hilfsantrags

im Beschwerdeverfahren rechtfertigen kdnnten.

Unter diesen Umstanden iUbt die Kammer ihr Ermessen nach
Artikel 12 (4) VOBK 2007 dahingehend aus, den

Hilfsantrag nicht zum Verfahren zuzulassen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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