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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende legten form-
und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der das europdische Patent
Nr. 3 235 388 in geanderter Fassung gemal Hilfsantrag 3

aufrechterhalten wurde.

Mit Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK teilte die
Kammer den Parteien ihre vorlaufige Beurteilung der

Sach- und Rechtslage mit.

Am 5. Marz 2024 fand eine miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt. Hinsichtlich des Verlaufs der mindlichen

Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Die Patentinhaberin beantragte zuletzt
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt,
hilfsweise in geandertem Umfang auf der Grundlage
eines der im Einspruchsverfahren eingereichten
Hilfsantrage 1 bis 6.

Die Einsprechende beantragte zuletzt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des europaischen Patents.

Diese Entscheidung nimmt auf folgende Dokumente Bezug:

D1: DE 1 241 742 A;

D2: DE 10 2014 213 858 B3;



VII.

VIIT.
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D5: DE 10 2013 111 625 Al.

Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) mit der Merkmalsgliederung der

angefochtenen Entscheidung lautet:

"[la] Vorrichtung zum Auftragen einer Leimspur (6) auf
einen bewegten Umhiillungsstreifen (1) eines
stabformigen Produktes der Tabak verarbeitenden
Industrie mit

[1b] einer gegeniiber dem Umhillungsstreifen (1) wahrend
des Auftragens der Leimspur (6) feststehenden Dise (2),
wobei

[1c] zwischen dem Umhitillungsstreifen (1) und der
Austrittsdffnung (3) der Dise (2) eine iber eine
Antriebseinrichtung rotatorisch antreibbare Walze (4)
vorgesehen ist,

[1d] auf welche der Leim mittels der Diuse (2)
aufgetragen wird, und

[le] wobei die Walze (4) den Leim in Form der Leimspur
(6) unmittelbar auf den Umhillungsstreifen (1)

auftragt,

dadurch gekennzeichnet, dass

[1f] in Drehrichtung der Walze (4) zwischen der Dise

(2) und dem Umhillungsstreifen (1) ein auf die Walze

(4) gerichtetes Abstreifteil (7) vorgesehen ist,
[1

g] welches einen Abstand zu der Walze (4) aufweist."

Anspruch 3 des Patent in der gemaB dem Hilfsantrag 1
geanderten Fassung entspricht dem Anspruch 1 des
Patents in der erteilten Fassung mit der zusatzlichen

Merkmalskombination, dass:

"die Walze (4) symmetrisch zu der Diise (2) und/oder der

Austrittsdffnung (3) angeordnet ist".
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IX. Anspruch 1 des Patent in der gemaB dem Hilfsantrag 2
geanderten Fassung entspricht dem Anspruch 1 des
Patents in der erteilten Fassung mit der zusatzlichen

Merkmalskombination, dass:

"das Abstreifteil (7) einen Abstand von 0,01 bis 0,1 mm

zu der Walze (4) aufweist".

X. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.

Entscheidungsgrunde

Hauptantrag

1. Erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs
1 des Patents in der erteilten Fassung (Artikel 100 a)
und 54 EPU)

1.1 Die Patentinhaberin wendet sich gegen die Feststellung
der Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 ausgehend von dem Ausfiihrungsbeispiel der
Figur 2 der D2 in Kombination mit der Lehre wvon D5

nicht erfinderisch sei.

1.2 Die Kammer schlieBt sich der Patentinhaberin an, dass
der Fachmann die Lehre von D2 mit der Lehre wvon D5

nicht kombinieren wirde.

1.3 Wie von der Patentinhaberin in der miindlichen
Verhandlung argumentiert, betrifft D5 die Beleimung wvon
Etiketten, welche grundsatzlich anderen Anforderungen
unterliegt als die Beleimung von Umhiillungsstreifen

eines stabfdormigen Produktes der Tabak wie in der D2,
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bei der typischerweise hohe Stranggeschwindigkeiten und
kleine Leimauftragsmengen verwendet werden (siehe z.B.
D2, Absatz [00047]).

Bereits aufgrund dieser grundlegenden Unterschiede
wlirde der Fachmann die Lehre von D5 nicht ins Betracht
ziehen, wenn er ausgehend von D2 einen Weg suchen
wlirde, um einen Leimspurauftrag auf einen
Umhitillungsstreifen mit einer sehr hohen Genauigkeit und
geringer Verschmutzung des Umhiillungsstreifen zu
erzielen (siehe die angefochtene Entscheidung, Punkt
14.4 und Absatz [0012] des Streitpatents).

Hinzu kommt, dass die in der D2 stromabwarts
angeordnete vorstehenden Randseite 7 der Dise 2 einen
Spalt bildet, der die Dicke der auf der Walze
gebildeten Leimspur 10 bestimmt (siehe Abs. [0039]). In
der D5 dagegen bestimmt die parallel zur Walzenachse
verlaufende Rakelkante 6.1 der Rakel 6 die Dicke der
Leimspur (siehe Abs. [0021]). Es ist schon fraglich, ob
der Fachmann tberhaupt die Aufnahme der Rakel der D5 in
die Vorrichtung gemaB D2 in Betracht ziehen wirde, da
beide eigentlich die selbe Funktion haben, und ggf.
welche Modifizierungen der Vorrichtung gemdfR D2
vorzunehmen waren (z.B. eine Modifizierung der Dise).
Zwar hat die Einspruchsabteilung (und die
Beschwerdefihrerin) auf die Passagen im Abs. [0017] und
[0037] der D2 hingewiesen, wonach der Leim mit nahezu
bzw. im Wesentlichen konstanter Dicke aufgetragen wird.
In diesem Kontext hat die Einspruchsabteilung (siehe
Seite 16, 2. Absatz, der angefochtenen Entscheidung)
ausgefihrt, es bleibe in der D2 offen, ob eine
Veradnderung der Spaltweite eine Leimspur mit konstanter
Dicke auf der Walze erzeugt. Weiterhin wlirde der
Fachmann erkennen - so die Einspruchsabteilung -, dass
mittels der Rakel gemaB D5 eine Leimspur mit einer

definierten und gleichmafiigen Dicke erzielt werden
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kénnte. Dieses Argument vermag Jjedoch nicht zu
iberzeugen: Erstens kann man nicht blol aufgrund der
Verwendung von "nahezu" bzw. "im Wesentlichen" zu dem
Schluss kommen, die D2 offenbare, dass die Dicke der
Leimspur nicht ausreichend konstant und die Vorrichtung
gemadl D2 daher in dieser Hinsicht
verbesserungsbedirftig sei. Zweitens ist es nicht
ersichtlich, aus welchem Grund der Fachmann erkennen
wlirde, dass die Rakel der D5, die fur
Etikettieraggregate zum Ausstatten von Behdltern mit
Etiketten (siehe Abs. [0002]) gedacht ist, auch bei den
Betriebsparametern der D2, insbesondere
Leimauftragsmengen von 3-8 g/600 m bzw. 10 bis 30 g/600
m auf sehr dinnen Papierstreifen und
Stranggeschwindigkeit von ca. 200 bis tber 600 m/min,
die gleiche Wirkung einer konstanten Dicke der Leimspur

erzielen wiurde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird daher durch die

Kombination der Dokument D2 und D5 nicht nahegelegt.

Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 (Artikel
100 a) and 54 EPU)

Die Einsprechende argumentiert, dass die angefochtene
Entscheidung nicht korrekt ist, weil Dokument D1
ebenfalls das Merkmal des Anspruchs 1, dass "der Leim

mittels der Dise aufgetragen wird", offenbart.

Die Kammer teilt die Auffassung der Einsprechenden,
dass der obige Ausdruck breit zu verstehen ist, wobei
der Umstand, dass der Auftrag des Leims "mittels der
Dise" erfolgt, nicht bedeutet, dass dieser unmittelbar
und ausschlieBlich durch die Dise stattfinden soll.
Dieses Verstandnis wird auch von dem Wortlaut des

Anspruchs insoweit bestatigt, als der anschlieBend
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erfolgende Auftrag des Leims auf den Umhillungsstreifen
durch das Wort "unmittelbar" weiter qualifiziert wird,
so dass ein nur mittelbarer Auftrag dort ausdriicklich
ausgeschlossen ist. Im Gegensatz hierzu fehlt im
streitgegenstandlichen Merkmal, das den zeitlich direkt
vorangehenden Auftrag des Leims auf die Walze betrifft,
eine derartige Einschrankung, so dass hier implizit die
Mbéglichkeit eines nicht unmittelbaren Auftrags
anerkannt wird.

Ferner ist auch aus der Beschreibung des Streitpatents
ersichtlich, dass der Auftrag nicht unbedingt
unmittelbar mittels der Diise stattfinden muss (siehe
Absatz [0032], letzter Satz); diese muss daher nur am
Auftrag beteiligt sein.

Da in Figur 6 der D1 der Leim von der Dise (21) auf die
Rolle (22) und mit dieser auf die Scheibe (27)
aufgetragen wird, wird in D1 der Leim auch "mittels der
Dise" auf die Scheibe bzw. Walze (27) aufgetragen. Das

Merkmal ist also offenbart.

Die Patentinhaberin argumentierte in der miindlichen
Verhandlung, dass auch weitere Merkmale des Anspruchs 1

in Dokument D1 nicht offenbart seien.

Die Patentinhaberin argumentierte, dass das Element
(27) der D1 als Scheibe bezeichnet sei und daher nicht
als Walze anzusehen sei.

Die Argumentation der Patentinhaberin ist nicht
iberzeugend, weil nicht gezeigt wurde und auch nicht
ersichtlich ist, aus welchem Grund der
rotationssymmetrische Korper (27), der als Scheibe
bezeichnet wird, nicht zugleich als eine Walze im
breitesten Sinn dieses Wortes, das technisch ohne

weiteres noch Sinn ergibt, angesehen werden kodnnte.
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Dem Argument, dass das Abstreifteil 28 in Figur 6 der
D1 nicht als ein Abstreifteil gemal Anspruch 1
anzusehen sei, weil es eine andere Funktion als das
Abstreifteil des Streitpatents ausibt, kann ebenfalls
nicht gefolgt werden, da im Anspruch 1 ein Abstreifteil
an sich beansprucht wird ohne jegliche Einschrankung in

Bezug auf seine Funktionsweise.

Dass die Duse der D1 eine andere Ausgestaltung als die
des Streitpatents aufweist, insbesondere sie weniger
spitzfdrmig sei, als die im Streitpatent darstellte
Dise, ist flir die Beurteilung der Neuheit unerheblich,
weill solche strukturelle Einschrankung im Anspruch 1

nicht anwesend ist.

Dass es zur Ausformung einer Leimspur notwendig sei,
dass die Rander der Leimspur einen Abstand von der
Stirnseite der Walze haben, und dass dieses bei dem
Element (27) der D1 nicht der Fall sei, ist ebenfalls
nicht idberzeugend, weil nicht liberzeugend dargelegt
wurde, wieso das Element (27) von D1 nicht in der Lage
sein soll, eine Leimspur auf den Umhtullungsstreifen
aufzutragen. Mehr als diese Eignung verlangt der

Vorrichtungsanspruch nicht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu

gegenuber DI1.

Hilfsantrag 1

Unzulédssige Erweiterung des Gegenstandes des Anspruchs
3 gemaB Hilfsantrag 1 (Artikel 123(2) EPU)

Anspruch 3 des Hilfsantrags 1 entspricht der
Merkmalskombination des Anspruchs 1 des Patents in der

erteilten Fassung mit dem zusatzlichen Merkmal, dass
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"die Walze (4) symmetrisch zu der Diise (2) und/oder der

Austrittsdffnung (3) angeordnet ist".

Die Patentinhaberin argumentiert, dass fur den Fachmann
aus der Figur 1 der urspringlichen Anmeldung in
Verbindung mit der zugehdrigen Beschreibung in Absatz
[0029] ersichtlich sei, dass die Symmetrie der
Anordnung der Walze sich auf die senkrechte, durch die

Drehachse der Walze verlaufende Symmetrieachse bezieht.

Die Kammer ist allerdings der Auffassung, dass,
unabhédngig davon, ob die vermeintliche Symmetrie
bezliglich der angegebene Achse aus den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen eindeutig und unmittelbar zu
entnehmen ist, die Feststellung der Einspruchsabteilung
zUu bestatigen ist, dass der Anspruch nicht auf eine
solche Symmetrie beschrankt und dabei kein Grund
ersichtlich ist, warum eine symmetrische Anordnung der
Walze und der Diise bezliglich aller Ansicht/
Schnittebenen und Symmetrieachsen bzw. -punkte
beansprucht werden dirfte (siehe in der angefochtenen
Entscheidung die die Seiten 19 und 20 iberbrickende

Passage) .

Die Kammer schlielt sich daher der mit Uberzeugender
Begrundung getroffenen Feststellung der
Einspruchsabteilung an, dass Anspruchs 3 des

Hilfsantrags 1 unzuldssig erweitert ist.
Hilfsantrag 2
Zulassung des Einwands fehlender Neuheit bzw.

erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs

1 gegenitiber D1 in das Verfahren
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspricht der
Merkmalskombination des Anspruchs 1 des Patents in der

erteilten Fassung mit dem zusatzlichen Merkmal, dass

"das Abstreifteil (7) einen Abstand von 0,01 bis 0,1 mm

zu der Walze (4) aufweist."

Wahrend der mindlichen Verhandlung beantragte die
Einsprechende mit Bezug auf T0131/01 und T0184/17 den
Einwand fehlender Neuheit ggf. erfinderischer Tatigkeit
des Gegenstandes des Anspruchs 1 gegeniber D1 ins
Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Die Einsprechende gab zu, dass der Einwand vor der
mundlichen Verhandlung noch nicht im Verfahren
vorgebracht worden war. Der Einwand beziehe sich
allerdings auf die flr den Hauptantrag vorgelegten
Fakten und sei nur durch weitere Argumente gestitzt.
AuBergewdhnliche Umstdnde im Sinne von Artikel 13(2)
VOBK wurden nicht angegeben, seien aber nach Ansicht
der Einsprechenden nicht erforderlich, weil Artikel
13(2) VOBK den Anforderungen von Artikel 114 (2) EPU
unterliege und Artikel 114 (2) vorsehe, dass nur
Tatsache und Beweismittel, nicht dagegen Argumente,
unberiicksichtigt bleiben dirfen.

Die Einsprechende argumentiert weiter, dass die im
Leitsatz der Entscheidung G9/91 angegebene

Feststellung, namlich:

"Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer
Beschwerdekammer, gemdR den Artikeln 101 und 102 EPU zu
prifen und zu entscheiden, ob ein europaisches Patent
aufrechterhalten werden soll, hangt von dem Umfang ab,
in dem gemd&B Regel 55 c) EPU in der Einspruchsschrift
gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings
kénnen Anspriiche, die von einem im Einspruchs- oder

Beschwerdeverfahren vernichteten unabhangigen Anspruch
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abhdngig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres
Gegenstands geprift werden, wenn dieser nicht
ausdriicklich angefochten worden ist, sofern ihre
Giltigkeit durch das bereits vorliegende
Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt

wird,"

auf den vorliegenden Fall sinngemal anzuwenden sei,
weil der vorliegende Anspruch 1 der Merkmalskombination

der erteilten Anspriche 1 und 8 entspricht.

Die Kammer kann sich der Einsprechenden nicht
anschlieRBen, dass der neu vorgebrachte Einwand auch
ohne Vorliegen auBergewdhnlicher Umstande gemal Artikel
13(2) VOBK ins Verfahren zuzulassen sei und dies

zumindest aus den folgenden Grinden:

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthalt, wie oben
erlautert, zusatzliche Merkmale im Vergleich zu
Anspruch 1 wie erteilt, namlich die des erteilten
Anspruchs 8. D1 wurde von der Einsprechenden bis zur
mundlichen Verhandlung nur herangezogen, um einen
Einwand fehlender Neuheit des Gegenstandes des
Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung
darzulegen. Da ein Einwand fehlender Neuheit in Bezug
auf Anspruch 1 des Hilfsantrag 2 auch die zusatzlichen
Merkmale des erteilten Anspruch 8 in Betracht nehmen
muss, 1st jedenfalls diesbeziglich zwingend ein neuer,
weil im Verfahren bislang nicht vorgebrachter
Tatsachenvortrag erforderlich, um diesen Einwand zu
begrunden.

Das gleiche gilt fir den Einwand fehlender
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs
1 des Hilfsantrags 2 ausgehend von D1, weil die
zusatzlichen Merkmale des Anspruchs im Stand der

Technik identifiziert und vorgetragen werden missen,
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was ebenfalls eine bislang noch nicht vorgebrachte
Tatsachenbehauptung darstellt und entsprechend eine
Anderung des Beschwerdevorbringens der Einsprechenden
(siehe auch T1042/18, Punkt 4.9 der Grinde und J14/19,
Punkt 14 der Grunde).

Daher kann es nicht lberzeugen, dass die fir eine
schliissige Untermauerung der neu vorgebrachten Einwande
erforderlichen Darlegungen der Einsprechenden sich nur

auf rein rechtliche Argumente beschranken wirden.

Das Argument, Artikel 114 (2) EPU erlaube es nicht, die
neuen erhobenen Einwdnde der mangelnden Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf D1 auf der
Basis von Artikel 13 (2) VOBK unbericksichtigt zu
lassen, da diese Einwande lediglich argumentativer
Natur seien, trifft daher aus den oben genannten
Grinden nicht zu. Artikel 13(2) VOBK halt sich insoweit
vielmehr in dem von Artikel 114 (2) EPU vorgegebenen

Rahmen.

Die obigen Einwdnde stellen somit eine Anderung des
Vorbringens der Einsprechenden im Sinne von Artikel
13(2) VOBK dar, die erst in der mindlichen Verhandlung
stattgefunden hat. Da keine auRergewdhnlichen Umstande
im Sinne vom Artikel 13 (2) VOBK vorgebracht wurden,
sieht die Kammer keinen Grund, diese Einwande gemal
Artikel 13 (2) VOBK ins Verfahren zuzulassen.

Der eingangs zitierte Leitsatz von G9/91 kann an der
obigen Feststellung der Kammer nichts &dndern, weil er
sich, unabhidngig von anderen Uberlegungen, nur auf die
allgemeinen Grenzen dessen bezieht, was durch die
Anforderungen des EPU an die Einspruchsschrift als
Rahmen des anschlieBenden Einspruchs- und

Einspruchsbeschwerdeverfahren abgesteckt wird, nicht
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aber auf die im EPU und dem sekundidren Recht parallel
dazu aufgestellten Verspatungsregeln. Nicht alles was
grundsatzlich noch Verfahrensgegenstand sein kann, kann
zu jeder Zeit in das Verfahren eingefihrt werden. Eine
zeitlich unbeschrankte Mdglichkeit, neue Einwande in
das Beschwerdeverfahren vorzubringen, ladsst sich weder
dem Leitsatz noch den Griunden dieser Entscheidung
entnehmen, siehe insoweit auch T1767/18, Griinde Nr.
53.2 bis 53.5.

Auch die von der Einsprechenden zitierten
Entscheidungen T0131/01 und T0184/17 geben keinen
Anlass zu einer anderen Beurteilung. Denn diese
Entscheidungen beziehen sich ebenfalls nur auf die
Frage, welche Einspruchsgriinde tatsédchlich als neu
anzusehen sind und welche nicht und daher ggfs. auch
ohne Einverstandnis der Patentinhaberin in das
Beschwerdeverfahren eingefihrt werden konnen. Sie
beziehen sich dagegen nicht auf die Frage, ob
verspateter Vortrag im Verfahren lberhaupt noch zu
berlicksichtigen ist oder nicht. Es kommt noch hinzu,
dass beide Entscheidungen ohnehin vor dem Inkrafttreten
der aktuellen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
getroffen wurden, als Artikel 13 (2) VOBK 2020 noch
nicht zur Anwendung kam. Aus beiden Grunden sind diese
Entscheidungen daher grundsatzlich ungeeignet, die
Kammer zu einer anderen Einschatzung des Falls zu

bewegen.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs
1 des Hilfsantrags 2 (Artikel 56 EPU)

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der
erteilten Fassung von der Kammer im Bezug auf die
Kombination der Lehre von D2 mit D5 als erfinderisch

angesehen wurde und kein weiterer zulassiger Einwand
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gegen die erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 vorgebracht wurde, ist

dieser als erfinderisch anzusehen.
6. Anpassung der Beschreibung

Eine dem Anspruchssatz des Hilfsantrags 2 angepasste
Beschreibung wurde wahrend der mindlichen Verhandlung
eingereicht und mit den Parteien besprochen. Gegen die
endgiltige Version wurde seitens der Einsprechenden

kein Einwand erhoben. Die Kammer sieht auch keinen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Anordnung, das Patent in
geandertem Umfang aufgrund der folgenden Unterlagen

aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1-10 gemal dem der Entscheidung
zugrunde liegenden Hilfsantrag 2;
- Beschreibung
- Absatze 1 bis 21 und 23 bis 49 wie in der
Patentschrift;
- Absatz 22 wie gemal Antrag im Protokoll
der mindlichen Verhandlung wvor der
Kammer;

- Figuren 1-17 wie in der Patentschrift.



Die Geschaftsstellenbeamtin:

(4]

(ecours
) aes brevegg
S
<2
b :
Z/Ean_ma a0
Spieog ¥

%, SN
J‘& %) ¢ SA
Jq (Il-’l/g‘, ap 20 '3§
eyy «

H. Jenney

Der

G.

T 1851/21

Vorsitzende:

Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



