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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die zweite Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
Europédische Patent Nr. 2 134 799 unter Artikel 101 (3)

(b) EPU zu widerrufen.

Im Einspruchsverfahren wurde das Patent unter Artikel
100 (a) und (b) EPU angegriffen. Gegen eine erste
Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die
Patentinhaberin Beschwerde ein. Unter der
Beschwerdenummer T 1181/15 entschied die zustandige
Kammer, die Entscheidung der Einspruchsabteilung
aufzuheben. Sie verwies die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zuriick zur weiteren Entscheidung
auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hilfsantrags 4. Die Einspruchsabteilung
war daraufhin zu der Auffassung gelangt, dass dieser
Antrag die Erfordernisse des Artikels 56 EPU nicht
erfiille. Sie hat daher entschieden, das Patent wegen
mangelnder erfinderischer T&tigkeit (Artikel 56 EPU) zu

widerrufen.

Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin erneut
Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdefilthrerin
(Patentinhaberin) begriindete diese Beschwerde damit,
dass das beanspruchte Verfahren entgegen der Auffassung
der Einspruchsabteilung auf einer erfinderischen

Tdtigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU beruhe.

Von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) wurde des
weliteren vorgebracht, dass das Streitpatent auf der
Basis des Hilfsantrags 4 zudem nicht die Erfordernisse
der Artikel 83, 84 und 123(2) EPU erfiille.
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In einer Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK
informierte die Kammer die Parteien Uber ihre
vorlaufige Auffassung der Rechts- und Sachlage. Sie
teilte den Parteien insbesondere mit, dass die Frage
der erfinderischen Tatigkeit wahrend der mindlichen
Verhandlung zu diskutieren sei, sowie dass die anderen
von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten
Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des
Streitpatents auf der Grundlage des Hilfsantrags 4 aus

vorlaufiger Sicht nicht entgegenstinden.

Am 18. Juli 2023 fand eine miindliche Verhandlung in
Form einer Videokonferenz statt, an deren Ende die

Entscheidung verkiindet wurde.

Anspruch 1 des einzigen im Verfahren befindlichen

Antrags (Hilfsantrag 4) hat den folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung einer Bérdelfalzverklebung

umfassend mindestens die Schritte

a) Applikation eines Klebstoffes (4),
welcher bei 25°C eine Viskositdt von zwischen 1000
Pas und 3000 Pas, aufweist,
wobel die Viskositdt 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);
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c) Bbrdeln des Aussenbleches (2) um das Innenblech
(3), so dass im Innenraum (11) des Bérdelfalzes (1)
Klebstoff (4) vorhanden ist;

d) Verpressen des Bordelfalzes (1 );

e) FEinfilihren thermischer Energie in den Klebstoff (4),
wobel der Klebstoff (4) ein hitzehdrtender
einkomponentiger Epoxidharzklebstoff ist und die
Kante (7) des Innenbleches (3) im Bérdelfalz (1)
vollstdndig von Klebstoff (4) umgeben ist"

Im Verfahren wurde unter anderem auf die folgenden

Dokumente verwiesen:

D3: EP 1 041 130 A2
D4: Us 2004/0150242
D5: EP 0 343 676 A2

In ihrer Beschwerdebegriindung und im weiteren Verfahren
brachte die Beschwerdefilhrerin in Bezug auf die fir die
vorliegende Entscheidung relevanten Punkte im

Wesentlichen folgendes vor:

Das im Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 beanspruchte
Verfahren beruhe insbesondere auch ausgehend von der
Offenbarung des Dokuments D4 auf einer erfinderischen
Tidtigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. Das Verfahren
unterscheide sich neben der Wahl des Klebstoffs
insbesondere durch das Merkmal, wonach "... die Kante
(7) des Innenblechs im Bbrdelfalz (1) vollstdndig von
Klebstoff (4) umgeben ist." Zwar sei das Merkmal als
solches aus dem Stand der Technik bekannt, allerdings
werde der Fachmann durch die technische Lehre des
Dokuments D4 selbst davon abgehalten, die Kante des
Innenblechs mit Klebstoff zu umgeben. Aus Dokument D4
gehe namlich hervor, dass dies zu vermeiden sei, weil

bei der im Dokument offenbarten Herstellung der
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Bordelfalzverklebung Hitze im Bereich des Bordelfalzes
angewandt werde, und das Dokument darauf hinweise, dass
der verwendete Klebstoff durch diese Hitzeanwendung

verbrenne.

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegrindung und im
weiteren Verfahren brachte die Beschwerdegegnerin in
Bezug auf die flir die vorliegende Entscheidung

relevanten Punkte im Wesentlichen folgendes vor:

Auch ausgehend von der Offenbarung des Dokuments D4 als
nachstliegendem Stand der Technik werde dem Fachmann
das beanspruchte Verfahren nahegelegt. Die von der
Beschwerdefihrerin geltend gemachte Lehre, wonach der
Fachmann zur Vermeidung von Verbrennung des verwendeten
Klebers diesen nicht um die Kante des Innenblechs
anbringen wirde, sei dem Dokument nicht zu entnehmen.
Insbesondere wirde der Fachmann nicht von dieser
MaBnahme abgehalten, weil sich Dokument D4 mit dickeren
Blechen beschaftige, und nur fir diese eine Erwarmung
erforderlich sei. Jedoch beziehe sich das beanspruchte
Verfahren nicht nur auf dicke Bleche. Daher sei die im
Dokument D4 beschriebene VorsichtsmaBnahme nicht

generell notwendig.

Die Schlussantrdge der Parteien sind wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) beantragt die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des
Hilfsantrags 4, erneut eingereicht mit der

Beschwerdebegrindung vom 24. August 2015.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt die

Zurickweisung der Beschwerde.
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Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag - "Hilfsantrag 4" des Einspruchsverfahrens

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)

2. In der angefochtenen Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von der Offenbarung des Dokuments
D5 verneint (Artikel 56 EPU). Sie bezog sich in ihrer
Begriindung unter anderem auf ihre Beurteilung der im
Absatz [0200] des Streitpatents offenbarten Versuche.
Threr Ansicht nach wiirde durch diese Versuche keine
technische Wirkung gezeigt, die auf das gegeniiber D5
festgestellte Unterscheidungsmerkmal der ausgewahlten
Viskositat von 1000 bis 3000 Pas zurickzufihren sei.
Die technische Aufgabe sei daher lediglich in der
Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zu sehen.
Anspruchsgemall werde diese Aufgabe unter
Berilicksichtigung der technischen Lehre des Dokuments

D15 in naheliegender Weise geldst.

3. Die Einspruchsabteilung hat auch festgestellt, dass
ausgehend von der Offenbarung des Dokuments D4
erfinderische Tatigkeit vorliege. Sie hat hierzu
angefihrt, dass das beanspruchte Verfahren gegeniber

der Offenbarung dieses Dokuments ein weiteres

Unterscheidungsmerkmal aufweise, namlich dass "... die
Kante (7) des Innenblechs (3) im Bérdelfalz (1)
vollstdndig von Klebstoff (4) umgeben ist". Zwar sei

dieses Merkmal bereits aus den Dokumenten D3 und D5
bekannt, doch hatte der Fachmann das Verfahren gemal
Dokument D4 nicht durch Aufnahme dieses Merkmals

abgeandert. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung



- 6 - T 0891/21

lehre Dokument D4 selbst davon ab, diese MaBnahme zu

ergreifen.

Die Beschwerdefilhrerin widersprach der Beurteilung der
Einspruchsabteilung hinsichtlich Dokument D5 als
nachstliegendem Stand der Technik, erachtete aber deren
Beurteilung bezliiglich Dokument D4 als nédchstliegendem

Stand der Technik als korrekt.

Von der Beschwerdegegnerin wurde auch die Beurteilung
der Einspruchsabteilung ausgehend von der Offenbarung
des Dokuments D4 als nachstliegendem Stand der Technik

bestritten.

Die Kammer gelangt zu folgender Auffassung:

Nédchstliegender Stand der Technik

Das Streitpatent beschaftigt sich mit
Bordelfalzverklebungen in der industriellen Fertigung,
insbesondere mit deren Verwendung flir die Herstellung
von Transportmittelteilen. Im Streitpatent wird auf die
Problematik der Entstehung von Hohlradumen bei der
Herstellung derartiger Verbindungen hingewiesen (siehe
den Absatz [0002]). Es wird zudem auf die Aufgabe der
Bereitstellung eines Verfahrens zur
Bordelfalzverklebung verwiesen, welches insbesondere
die Bildung von Blasen und Rissen im Bordelfalz
verhindert oder zumindest stark reduziert und dadurch
auch die Bildung von Blasen in einer gegebenenfalls
vorhandenen Versiegelung oder Abdichtung verhindert
(siehe die Absatze [0007] und [0008]).

Vorgeschlagen wird hierzu ein Verfahren gemalB Anspruch
1 des vorliegenden Hauptantrags. Das beanspruchte

Verfahren zeichnet sich gemé&R Absatz [0008] der
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Beschreibung insbesondere dadurch aus, dass ein
hochviskoser Klebstoff verwendet wird. Das beanspruchte
Verfahren beschrankt sich nicht auf die Herstellung von
Bordelfalzverklebungen bestimmter Bleche, insbesondere

nicht auf Bleche bestimmter Dimensionen.

Im Laufe des Verfahrens wurde erfinderische Tatigkeit
ausgehend von der Offenbarung der Dokumente D4 und D5
diskutiert. Beide Dokumente beschaftigen sich ebenfalls
mit der Herstellung von Bdrdelfalzverklebungen. Beide
Dokumente offenbaren zudem Verfahren, welche die
Schritte b) bis d) gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 4
umfassen (Dokument D4: siehe die Absatze [0003],

[0014], [0026] und [0040] sowie die Abbildung 3;
Dokument D5: siehe das Beispiel 1). Zwar offenbart
keines der Dokumente explizit die Viskositat der
verwendeten Klebstoffe, allerdings bestand Einigkeit
zwischen den Parteien dahingehend, dass der im Dokument
D4 verwendete Klebstoff oberhalb des Bereichs gemal
Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 liegt. Demgegeniiber
argumentierten die Parteien unter der Annahme, dass der
im Dokument D5 verwendete Klebstoff unterhalb des

beanspruchten Bereichs liege.

Beide Dokumente eignen sich als Ausgangspunkt flir die
Beurteilung von erfinderischer Tatigkeit. Daher darf
der beanspruchte Gegenstand auch ausgehend von beiden
Dokumenten nicht nahegelegt werden, damit Hilfsantrag 4
die Erfordernisse des Artikels 56 EPU erfillt. Da dies,
wie nachstehend gezeigt, bereits ausgehend von der
Offenbarung des Dokuments D4 nicht der Fall ist, ist
eine Beschrankung auf dieses Dokument als

nachstliegenden Stand der Technik ausreichend.

Unterscheidungsmerkmale
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Von den Parteien wurde nicht bezweifelt, dass sich das
im Hilfsantrag 4 beanspruchte Verfahren von der
Offenbarung des Dokuments D4 einerseits dahingehend
unterscheidet, dass die bei 25°C gemessene Viskositéat
des Klebstoffs zwischen 1000 Pas und 3000 Pas betragt,
die unterhalb der Viskositat des im Dokument D4
verwendeten Klebers "BETAMATE 1496" liegt, sowie
andererseits dadurch, dass "... die Kante (7) des
Innenblechs im BOrdelfalz (1) vollstdndig von Klebstoff
(4) umgeben ist." GemaB Absatz [0026] sowie der
Abbildung 3 des Dokuments D4 wird dieser Bereich wvon
Klebstoff freigehalten.

Technische Wirkung und technische Aufgabe

Im Laufe der miindlichen Verhandlung wurde erfinderische
Téatigkeit lediglich im Hinblick auf das
Unterscheidungsmerkmals, dass "... die Kante (7) des
Innenblechs im Bbrdelfalz (1) vollstdndig von Klebstoff
(4) umgeben ist ..." argumentiert. In Bezug auf dieses
Unterscheidungsmerkmal schlieRt sich die Kammer der
Auffassung der Parteien dahingehend an, dass dadurch

keine spezielle technische Wirkung hervorgerufen wird.

Die objektive technische Aufgabe kann daher in der
Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur

Herstellung einer Bdrdelfalzverklebung gesehen werden.

AnspruchsgemidlB3e LoOsung

Diese Aufgabe wird anspruchsgemaB insbesondere dadurch
geldst, dass im Gegensatz zu dem im Dokument D4
offenbarten Verfahren "... die Kante (7) des
Innenblechs im BOrdelfalz (1) vollstdndig von Klebstoff

(4) umgeben ist."
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Die Kammer ist davon iberzeugt, dass das gestellte
technische Problem durch diese MaBnahme geldst wird.

Dies wurde auch nicht bestritten.

Naheliegen der vorgeschlagenen LOsung

Aus den Dokumenten D3 und D5 sind dem Fachmann
Verfahren zur Herstellung von Bordelfalzverklebungen
bekannt, bei denen die Kannte des Innenblechs
vollstandig von Klebstoff umgeben ist (Dokument D3:
siehe die Abbildung 1; Dokument D5: siehe Beispiel 1
auf Seite 6, Zeilen 43 bis 44).

Zur Losung der technischen Aufgabe der Bereitstellung
eines zu dem im Dokument D4 offenbarten alternativen
Verfahrens wird der Fachmann die technische Lehre
dieser Dokumente beriicksichtigen, und das aus D4
bekannte Verfahren dadurch abdndern, dass "... die
Kante (7) des Innenblechs im Bérdelfalz (1) vollstdndig
von Klebstoff (4) umgeben ist."

Die anspruchsgemal vorgeschlagene Losung beruht daher
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU.

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, dass der Fachmann
aufgrund der Offenbarung des Dokuments D4 davon absehen

wliirde, die genannte MaBnahme zu ergreifen.

Sie argumentierte, das Dokument lehre am Ende des
Absatzes [00260], im Bereich der Kante des Innenblechs

gerade keinen Klebstoff aufzutragen.

Dem widersprach die Beschwerdegenerin. Sie fithrte an,
dass das Dokument zwar lehre, in bestimmten Fallen von

einem Klebstoffauftrag an bestimmten Stellen des
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Bordelfalzes abzusehen. Jedoch sei dies zunachst auf
Ausfiihrungsformen des Zusammenfiigens dicker Bauteile
beschrankt, da hierbei gemaB Absatz [0025] erhitzt
werden misse und das Erhitzen zu einem Verbrennen des
in einem bestimmten Bereich aufgetragenen Klebstoffs
fiihre. Jedoch sei Anspruch 1 nicht auf dicke Bauteile
gerichtet. Zudem lehre das Dokument D4 auch nicht, dass
die Kante des Innenblechs nicht mit Klebstoff umgeben
werden sollte, sondern ein Klebstoffauftrag auf der
Innenseite des Aussenblechs vermieden werden solle, da
lediglich dieser Teil kurzzeitig erwdrmt werde. Aus
diesen Grinden sehe der Fachmann keine Veranlassung,
die in den Dokumenten D3 und D5 vorgeschlagene
Vorgehensweise nicht in das Verfahren gemaB Dokument D4

zU integrieren.

Die Argumentation der Beschwerdegegenerin iberzeugt.

Zunachst ist festzustellen, dass im Absatz [0025] des
Dokuments D4 vorgeschlagen wird, bei Verwendung von
Komponenten groRerer Dicke diese erwarmt werden
sollten, um die Bildung von Rissen zu verhindern.
Allerdings solle in erster Linie dort erhitzt werden,
wo die grobte Verformung stattfindet. Dies trifft
jedoch auf das innere Blech nicht zu. Zudem wird gemal
Absatz [0025] des Dokuments D4 vorgeschlagen, lediglich
kurzzeitig und lokal - gemalB Absatz [0026] lediglich im
Bereich der Flanschfaltung - zu erhitzen. Somit
entnimmt der Fachmann dem Dokument, dass bei der
Verwendung von dicken Blechen, die beispielsweise fir
strukturelle Elemente verwendet werden, davon abgesehen
werden sollte, auf der Innenseite des auberen Blechs -
welches beim Bordelvorgang die groBte Verformung
erfahrt und deshalb bei der Verwendung von dicken
Blechen kurzzeitig lokal erwadrmt werden kann -

Klebstoff aufzutragen.
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Der vorliegende Anspruch 1 ist jedoch nicht auf die
Verwendung dicker Komponenten gerichtet oder
beschrankt. Vielmehr wird gemaB Absatz [0002] ein
Verfahren zur Herstellung von Bauteilen in Betracht
gezogen, die aus dinnen Materialien aufgebaut werden.
Dazu werden Tiuren, Kofferraumhauben, Rickwandklappen
und Motorraumhauben angefilthrt. Eine Erwdrmung zumindest
einer der verwendeten Komponenten scheint daher nicht
zwangslaufig notwendig. Zudem lehrt Dokument D4
lediglich, einen Klebstoffauftrag auf der Komponente zu
vermeiden, die erwdrmt wird. Der Fachmann wird daraus
nicht entnehmen, dass auch die Kante des verwendeten
Innenblechs zwangslaufig so stark erwarmt wird, dass
der dort aufgetragene Klebstoff verbrennen wirde. Der
Abstand zwischen der vorderen Kante des Innenblechs bis
zur Innenseite des AubBenblechs muss anspruchsgemal
zudem nicht vollstandig gefiillt werden. Insgesamt wird
er Fachmann daher durch die Offenbarung des Absatzes
[0026] des Dokuments D4 nicht davon abgehalten, die in
den Dokumenten D3 und D5 vorgeschlagene MaBRnahme zu
ergreifen, und somit ein Verfahren bereitzustellen, bei
dem "... die Kante (7) des Innenblechs im Bordelfalz

(1) vollstédndig von Klebstoff (4) umgeben ist."

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
Bereitstellung eines Verfahren gemal Anspruch 1 des
vorliegenden Hauptantrags (Hilfsantrag 4) ausgehend von
der Offenbarung des Dokuments D4 unter Bericksichtigung
der technischen Lehre der Dokumente D3 oder D5 nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht. Der Antrag
erfillt deshalb nicht die Erfordernisse des Artikels 56
EPU.

Hilfsantrag 4 der Beschwerdefiihrerin ist bereits aus

diesem Grund nicht gewahrbar. Eine Erdrterung der
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weiteren von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten

Einwande eribrigt sich daher.

8. Weitere Antrage der Beschwerdefihrerin liegen nicht

vor. Die Beschwerde ist somit zuriuckzuweisen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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