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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Einsprechende legte form- und fristgerecht
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der der Einspruch gegen
das europadische Patent Nr. 3 228 552 zurilickgewiesen

wurde.

Mit Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK vom
2. August 2023 teilte die Beschwerdekammer den Parteien
ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage

mit, derzufolge die Beschwerde zurickzuweisen ware.

Zu dieser Mitteilung der Kammer nahm lediglich die
Einsprechende mit Schriftsatz vom 8. September 2023
inhaltlich Stellung.

Am 8. November 2023 fand die miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs
der mindlichen Verhandlung wird auf das Protokoll

verwiesen.

Die Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung

verkindet.

Die vorliegende Entscheidung nimmt auf folgende

Dokumente Bezug:

Dl: EP 1 338 521 Al

D2: WO 2011/064536 Al

D3: EM-001170039-0002

D4: CN-201030154036.8

D4a: Design Zertifikat zu D4
D5: 2000T0O0000049-0004

D6: US D473 464 S
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D7: EM 001383210-0019

D12: WO 2006/000285 Al

D13: EP 0 277 673 Al

D15: "Carton Council speaks on increased recycling
opportunities", posted by Jason Pelz, 2. Juli 2014;
https://web.archive.org/web/20140725215302/https:/
wWww.greenerpackage.com/recycling/

carton council speaks increased recycling opportunities
; https://web.archive.org/web/20160325133615/http://
WWW.greenerpackage.com/sites/default/files/
carton%20images%$20mixed%20open. jpg

D20: Design number 000142567-0010

D23: JP 1233843-S

D24: International Design Registration Number DM/070763
D25: Duden "wdlben"; https://www.duden.de/
rechtschreibung/woelben,

D26: Wikipedia-Artikel "Spitzbogen",

D27: Wikipedia-Artikel "Gurtbogen",

D28: Wikipedia-Artikel "GewOlbe",

D29: US 4 846 396 A,

D30: WO 2005/097606 AZ2.

Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung gemalB

Hauptantrag lautet:

"Verbundpackung (P), insbesondere eine
Getrankekartonverpackung fir fliissige Lebensmittel, die
wenigstens teilweise aus einem Packungslaminat (L)
besteht, mit einem Packungskanten (5) aufweisenden und
eine Packungshochachse (PA) definierenden
Packungsgrundkorper (1), einem wenigstens teilweise
eckigen Packungsboden (2) und einem wenigstens
teilweise eckigen Packungsgiebel (3), wobei der
Packungsgrundkorper (1) idealisiert eine
Packungsvorderseite (PV), eine Packungsriickseite (PH)

und wenigstens zwei, an die Packungsrickseite (PH)
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anschlieBende seitliche Packungsseiten (PS) definiert,
die sich im Wesentlichen an gedachten Projektionen
(PJ1, PJ2, PJ3, PJ4) durch die jeweiligen
Packungsbodenecken (21, 22, 23, 24) und die jeweiligen
Packungsgiebelecken (31, 32, 33, 34) aufspannen und im
Giebel- und Bodenbereich begrenzt sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Packungsvorderseite (PV)
bezliglich und entlang der Packungshochachse (PA)
wenigstens abschnittsweise eine positive Auswdlbung
(10) aufweist, die jeweils in eine seitliche
Packungsseite (PS) ibergeht, und dass im Bereich
wenigstens einer der die Packungsriickseite (PH)
definierenden Projektionen (PJ3 oder PJ4) wenigstens

abschnittsweise ein Griffspanel (11) ausgebildet ist."

Die Merkmalsgliederung von Anspruch 1 gemd&Rl Hauptantrag
ist entsprechend Punkt II.16 der angefochtenen
Entscheidung wie folgt:

M1.1) Verbundpackung, insbesondere eine
Getrankekartonverpackung fir fliissige Lebensmittel, die
wenigstens teilweise aus einem Packungslaminat besteht,
M1.2) mit einem Packungskanten aufweisenden und eine
Packungshochachse definierenden Packungsgrundkdérper,
M1.3) einem wenigstens teilweise eckigen Packungsboden
M1.4) und einem wenigstens teilweise eckigen
Packungsgiebel,

M1.5) wobei der Packungsgrundkorper idealisiert eine
Packungsvorderseite, eine Packungsriickseite und
wenigstens zwei, an die Packungsriickseite anschlieBende
seitliche Packungsseiten definiert,

M1.6) die sich im Wesentlichen an gedachten
Projektionen durch die jeweiligen Packungsbodenecken
und die jeweiligen Packungsgiebelecken aufspannen und

im Giebel- und Bodenbereich begrenzt sind,
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M1.7) dadurch gekennzeichnet, dass die
Packungsvorderseite bezliglich und entlang der
Packungshochachse wenigstens abschnittsweise eine
positive AuswOlbung aufweist,

M1.8) die jeweils in eine seitliche Packungsseite
ubergeht,

M1.9) und dass im Bereich wenigstens einer der die
Packungsrickseite definierenden Projektionen wenigstens

abschnittsweise ein Griffspanel ausgebildet ist.

VITI. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien

wird im Detail in den Entscheidungsgrinden diskutiert.
VIIT. Die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des Patents.

IX. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurickweisung der Beschwerde, d.h. die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten
Fassung (Hauptantrag),

und hilfsweise

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf Basis eines der Anspruchssdatze gemal

Hilfsantrdgen 1 bis 8.

Entscheidungsgriunde

1. Anderungen - Artikel 100 c) EPU

1.1 Die Beschwerdefilhrerin rigte die Feststellung unter

Punkt II.18 der Grinde der angefochtenen Entscheidung,



- 5 - T 1328/22

dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht unzulassig
erweitert sei, weil alle Merkmale des urspringlichen

Anspruchs 7 im erteilten Anspruch 1 enthalten seien.

Laut der Beschwerdefiihrerin liege eine unzulassige
Zwischenverallgemeinerung vor, da die Merkmale des
urspringlichen Anspruchs 7 nur teilweise im erteilten
Anspruch 1 aufgenommen seien. Gemal Anspruch 7 und
Absatz [0022] (A-Schrift) der urspringlich
eingereichten Anmeldungsunterlagen sei das Merkmal des
erteilten Anspruchs 1, dass die positive Auswdlbung
jeweils in eine seitliche Packungsseite lbergeht, nur
in Kombination mit dem Merkmal offenbart, dass sich die
positive AuswOlbung iUber die die Packungsvorderseite

definierenden Projektionen erstreckt.

Durch das Weglassen des Merkmals im erteilten Anspruch
1, dass sich die positive Auswdlbung Utber die die
Packungsvorderseite definierenden Projektionen
erstreckt, umfasse der Gegenstand des erteilten

Anspruchs 1 weitere mogliche Ausgestaltungen.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht tberzeugt
und folgt der angefochtenen Entscheidung, dass eine
positive AuswOlbung der Packungsvorderseite, wobei die
Auswdlbung jeweils in eine seitliche Packungsseite
ilbergeht, eine positive Auswdlbung iber die
Projektionen mit umfasst. Eine Auswdlbung, die in eine
seitliche Packungsseite ilibergeht, ist nadmlich nur dann
mbéglich, wenn sich die Auswdlbung iber die die
Packungsvorderseite definierenden Projektionen

erstreckt, die im erteilten Anspruch 1 definiert sind.

Die Beschwerdefihrerin gab auch keinerlei konkretes

Beispiel an, welches ihre Behauptung hinsichtlich
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weiterer, angeblich denkbarer Ausgestaltungen

untermauerte.

Der Beschwerdefilhrerin gelingt es daher nicht, die
Unrichtigkeit der Feststellungen der angefochtenen
Entscheidung darzulegen, dass keine unzulassige

Erweiterung vorliegt.

Der Einspruchsgrund unzuldssiger Anderungen von Artikel
100 ¢) EPU steht somit der Aufrechterhaltung des

Patents in erteilter Fassung nicht entgegen.

Ausfiithrbarkeit - Artikel 100 b) EPU

Die Beschwerdefilhrerin wandte sich gegen die
Feststellung unter Punkt II.19 der Entscheidungsgriinde,
dass der Gegenstand des Streitpatents ausfihrbar sei,
und wiederholte in ihrer Beschwerdebegriindung nahezu
wortwortlich ihre diesbeziigliche Argumentation aus der
Einspruchsschrift, dass das Streitpatent keine
technische Lehre enthalte wie zum einen ein Griffspanel
auszubilden und zum anderen eine positive Auswdlbung zu
verstehen sei (vgl. Beschwerdebegriindung, Punkt 4;

Einspruchsschrift vom 23. Dezember 2019, Punkt 4).

Laut der Beschwerdefiihrerin sei ohne eine entsprechende
technische Lehre unter einem Griffspanel jedes Merkmal
zu verstehen, das das Greifen der Verpackung
erleichtere. Hinsichtlich einer positiven Auswolbung
der Packungsvorderseite verstehe die Fachperson sofort,
dass jeder aus einem Laminatmaterial gebildete
Verpackungsbehadalter durch die auf den flissigen Inhalt
der Verpackung wirkenden Gravitationskrafte verformt
werde. Das laminierte Verpackungsmaterial sei von Natur
aus flexibel, weil es faltbar sein misse, so dass

Verpackungen aus einem flachen Verpackungsmaterial
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aufgerichtet werden konnten. Jede Verpackung, die
idealerweise so konstruiert sei, dass sie eine flache
Vorder-, Rluck- oder Seitenwand aufweise, sei in
Wirklichkeit den Gravitationskraften des Inhalts
ausgesetzt, die die Wande der Verpackung nach auRen
driickten. Infolgedessen wiesen alle diese Flachen in
der Realitat eine gewisse positive Wolbung nach auBen
auf. Soweit sich die positive Auswdlbung von der
inharenten Wo6lbung unterscheide, sei die positive
AuswOlbung als unzureichend offenbart anzusehen, da das
Streitpatent diesbeziiglich keine weitere Lehre
enthalte.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer, dass die
Fachperson aus dem Streitpatent keine Anleitung
erhalte, wie es zur Aufrichtung der Verbundpackung und

zur Auswolbung komme.

Die Kammer ist von dem Vorbringen der
Beschwerdefihrerin nicht idberzeugt, das auf reinen
Behauptungen beruht, und kann aufgrund dieser
Argumentation auch nicht erkennen, weshalb die in der
angefochtenen Entscheidung getroffene begrindete
Feststellung fehlerhaft sein sollte, dass das
Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollstandig

offenbart, dass eine Fachperson sie ausfiihren kann.

Nach gefestigter Rechtsprechung setzt ein erfolgreicher
Einwand unzureichender Offenbarung voraus, dass
ernsthafte Zweifel bestehen, die durch nachpriifbare
Fakten untermauert werden (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, II.C.9 und
ITT.G.5.1.2 ¢)).
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Dies gilt in dem gegebenen Fall umso mehr, da die
Einspruchsabteilung bereits die Ausfihrbarkeit des
Streitpatents und der zugrundeliegenden Erfindung

anerkannt hat.

Die Beweislast fiir eine geltend gemachte unzureichende
Offenbarung liegt demnach bei der Beschwerdefiihrerin,
die nachweisen muss, dass sie trotz aller angemessenen
MaBnahmen nicht in der Lage war, die Erfindung

auszufihren.

Die Beschwerdefihrerin legte jedoch, wie im
Einspruchsverfahren, auch im Beschwerdeverfahren keine
nachprifbaren Beweise vor, die einer Ausfilthrbarkeit wvon
bestimmten Begriffen im Anspruch 1 und somit des
beanspruchten Gegenstands entgegenstunden, sondern
berief sich allein auf angeblich fehlende technische
Lehren in der Offenbarung des Streitpatents, ohne diese

reinen Behauptungen entsprechend zu belegen.

Der Vortrag der Beschwerdefihrerin ist daher
unvollstandig und nicht geeignet, die Unrichtigkeit der
Feststellungen der Einspruchsabteilung zur
Ausfiihrbarkeit des Gegenstands des Streitpatents
iberzeugend darzulegen, so dass der Einspruchsgrund
mangelnder Ausfithrbarkeit nach Artikel 100 b) EPU nicht
durchgreift.

Neuheit - Artikel 100 a) EPU

Die Beschwerdefihrerin argumentierte, dass der Begriff
der positiven Auswdlbung von Anspruch 1 lediglich
besage, dass die Form bogenfdormig sei. Dies schlielBe
jedoch das Vorhandensein einer Krimmungsanderung oder
einer starkeren Krimmung, wie sie bei einer Falzlinie

oder bei Kanten vorliege, nicht aus. Der Begriff sei
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weit auszulegen, d. h. in einer Weise, die auch Formen
einschlieBe, die Teile mit unterschiedlichem Grad an
positiver Auswdlbung enthielten. Das Dokument D25
belege, dass der Begriff der positiven Auswdlbung so
auszulegen sei, dass er auch den Fall umfasse, dass auf
der Vorderseite der Verpackung Falzlinien vorhanden

sein koénnten.

Der Begriff des Griffspanels von Anspruch 1 sei mangels
einer ndheren Definition durch strukturelle Merkmale,
auch in seiner breitesten technisch sinnvollen
Bedeutung so auszulegen, dass darunter jedes
Strukturmerkmal einer Verbundpackung zu verstehen sei,
das von der herkdmmlichen einfachen Faltlinie (wie zum
Beispiel durch eine Falzlinie bestimmt) abweiche, die
eine Ecke des Bodens mit der entsprechenden Ecke des
Giebels der Verbundverpackung verbinde, bzw. dass eine

Oberflache vorhanden sei, die gegriffen werden konne.

Die Kammer stimmt der Beschwerdefiihrerin zwar insofern
zu, dass in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern
anerkannt ist, dass einer unspezifische Definition in
einem Anspruch die weiteste technisch sinnvolle

Bedeutung zuzuweisen ist (siehe RdB, a.a.0., I.C.4.1).

Allerdings ist die Kammer nicht tberzeugt, dass die
Fachperson den streitigen Begriffen die von der
Beschwerdefiithrerin argumentierte Bedeutung zuwiese. Die
Auslegung der streitigen Begriffe durch die
Beschwerdefihrerin beruht hingegen auf reinen
Behauptungen, die auch durch das Dokument D25 nicht
belegt werden. Denn aus D25 ist lediglich zu entnehmen,
dass das Wort "wolben" dem allgemeinen Sprachgebrauch
nach bedeutet "in einem Bogen [iber etwas] spannen;
bogenfdérmig anlegen, machen; mit einem Gewdlbe

versehen". Aus dieser Bedeutung erschlieBt sich jedoch



- 10 - T 1328/22

nicht, dass eine Auswdlbung bei einer Verbundpackung so
zu verstehen sei, dass auf der Vorderseite der
Verpackung Falzlinien vorhanden sein kdénnten. Dass die
Fachperson bei der Betrachtung der technischen
Bedeutung des Begriffs "positive Auswdlbung" gemal
Streitpatent mangels einer angeblich fehlenden
spezifischen Bedeutung dieses Begriffs auf dem
einschlagigen technischen Gebiet die linguistische
Bedeutung des Wortes "wolben" in Betracht zoge, ist

auch nicht ersichtlich.

Die von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte
Auslegung bleibt somit unbewiesen. Die streitigen
Begriffe mbgen zwar breit formuliert sein, sind aber
aus Sicht der Kammer dennoch klar und eindeutig. Daher
ergibt sich die Bedeutung und Reichweite der streitigen
Begriffe vorliegend nur aus sich selbst heraus (siehe
RdB, a.a.0., I.A.06).

Ein Griffspanel ist demnach in seiner breitest
technisch sinnvollen Bedeutung als ein flir ein Greifen
vorgesehenes Panel anzusehen. Hinsichtlich der
Definition einer AuswOlbung iberzeugt die
Beschwerdefiithrerin nicht, dass eine solche Auswdlbung

auch Falzlinien oder Kanten umfasse konnte.

Neuheit gegeniiber D3 oder D4

Die Beschwerdefiihrerin bemangelte auf Basis ihrer oben
unter Punkt 3.1 angegebenen Argumentation die
Feststellung unter Punkt II1.20.1.1 der Griinde der
angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand von
Anspruch 1 neu gegeniiber der jeweiligen Offenbarung von
D3 und D4 sei.



- 11 - T 1328/22

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte, dass nach D3 alle
Seiten der Packung eine positive AuswOlbung beziiglich
und entlang der Packungshochachse aufwiesen (siehe
letzte Abbildung auf Seite 2; erste Abbildung auf Seite
3). Dies gelte auch flir die Packungsvorderseite. Aus
den Ansichten in D3 gehe auch klar hervor, dass die
positive AuswOlbung in die seitlichen Packungsseiten
ibergehe. Wie zuvor ausgefiithrt, beinhalte der Begriff
der positiven Auswdlbung auch eine spezifische Form mit
variabler Krimmung, namlich einer starkeren Krimmung
entlang der Falzlinie, die die Kanten zwischen den
Vorder-, Seiten- und Rilickseiten bilde. Aus den
verschiedenen Ansichten von D3 sei zu erkennen, dass
die Packung eine Vielzahl von Griffspanelen umfasse
(siehe letzte Ansicht auf Seite 3), darunter auch
Griffspanele, die im Bereich von mindestens einer der
Projektionen angeordnet seien, die die
Packungsriickseite definierten. Somit zeige D3 auch die

kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1.

Die Argumentation hinsichtlich D3 kdnne insgesamt
entsprechend auch auf D4 angewendet werden. So
unterscheide sich z. B. das auf den Seiten 1, 2 und 3
von D4 offenbarte Design einer Verbundpackung von dem
in D3 gezeigten Design im Wesentlichen durch die
besondere Form der Griffspanele. Wahrend die
Griffspanele in D3 blattartig seien, seien die auf den
Seiten 1, 2 und 3 von D4 kristallartig. Alle anderen
Merkmale seien im Wesentlichen gleich. Ebenso
offenbarten die drei weiteren in D4 gezeigten
Verbundpackungen
- auf den Seiten 7 bis 9 von D4 (von der letzten
Abbildung auf Seite 7 bis zur vorletzten Abbildung
auf Seite 9),
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- auf den Seiten 9 bis 11 (von der letzten Abbildung
auf Seite 9 bis zur vorletzten Abbildung auf Seite
11) und
- auf den Seiten 11 bis 13 (von der letzten Abbildung
auf Seite 11 bis zur vorletzten Abbildung auf Seite
13)
jeweils alle Merkmale von Anspruch 1. Jede der in D4
gezeigten Packungen unterscheide sich in einigen
Details von der aus D3 bekannten, aber jede offenbare
dennoch alle Merkmale von Anspruch 1. Dies liege an der
Beschaffenheit der Verbundpackung und der Tatsache,
dass die Falzlinien keine scharfen Kanten hervorrufen
konnten, sondern solche Kanten abgerundet seien. Die
Ansichten von oben und unten offenbarten die
Auswdlbung. Die Griffspanele seien zumindest durch ihre

Funktion auch deutlich gezeigt.

Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden
nicht idberzeugt. Weder D3 noch D4 (D4 auf den Seiten 1
bis 13) zeigt eindeutig und unmittelbar die Kombination
der Merkmale M1.7 und M1.8 wvon Anspruch 1,

"dass die Packungsvorderseite beziiglich und entlang der
Packungshochachse wenigstens abschnittsweise eine
positive Auswdlbung aufweist, die jeweils in eine
seitliche Packungsseite ilibergeht."

Nach D3 und nach D4 (D4 auf den Seiten 1 bis 13) ist

die Auswdlbung durch Kanten unterbrochen.

Die Ansichten auf Seite 14 und 15 von D4 zeigen kein
Griffspanel (vgl. unter Punkt 3.2 oben) und somit nicht
das Merkmal M1.9 von Anspruch 1,

"dass im Bereich wenigstens einer der die
Packungsriickseite definierenden Projektionen wenigstens

abschnittsweise ein Griffspanel ausgebildet ist."
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Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu gegeniiber

der jeweiligen Offenbarung von D3 und D4.

Neuheit gegeniiber D1, D2, D5, D6, D7 und D13

Die Beschwerdefiihrerin bemdngelte die begrindeten
Feststellungen unter den Punkten I1.20.1.2 und IT.
20.1.3 der angefochtenen Entscheidung, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 neu gegeniiber der jeweiligen
Offenbarung von D1, D2, D5, D6, D7 und D13 sei, weil
keines dieser Dokumente die Merkmale M1.7 und M1.8 wvon

Anspruch 1 zeige.

Die Beschwerdefihrerin brachte auf Basis ihrer oben
unter Punkt 3.1 angegebenen Argumentation vor, dass aus
Figur 6 von D1 hervorgehe, dass alle Seiten des
Packungsgrundkdrpers von D1 eine positive Wolbung in
Bezug auf und entlang der vertikalen Achse der Packung
aufwiesen. Die Darstellung in Figur 6 von D1, in der
die rechteckige Form von &duReren Linien eingefasst sei,
sei nur bei Vorhandensein einer positive Auswdlbung
mbéglich. Das Vorhandensein der Kanten bedeute, wie
bereits erwahnt, dass eine positive Auswdlbung
vorhanden sei. Die Packungsvorderseite erstrecke sich
nicht nur bis zu den mit dem Bezugszeichen 14
versehenen Linien, sondern es sei im Rahmen des
Wortlauts von Anspruch 1 zu beriicksichtigen, dass sich
die Packungsvorderseite mindestens bis zu einer in
Figur 2 gedachten Mittellinie erstrecke. Dies bedeute
auch, dass die positive Wolbung der Packungsvorderseite

in die seitlichen Packungsseiten iibergehe.

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer sah
die Beschwerdefiilhrerin ihre Argumentation hinsichtlich

mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1
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gegenliber der jeweiligen Offenbarung von D2, D5, D6, D7
und D13 &hnlich wie gegeniiber D1.

Die Kammer ist von dieser Argumentation der
Beschwerdefiithrerin nicht Uberzeugt, dass die
diesbeziiglichen begriindeten Feststellungen der
angefochtenen Entscheidung unrichtig sind. Figur 6 wvon
D1 zeigt lediglich die Umrisse der Verpackung von oben
und stellt ausschlieBlich gerade Linien dar. Eine
Wolbung der Packungsvorderseite, die in eine seitliche
Packungsseite ibergeht, ist nicht unmittelbar und

eindeutig zu erkennen.

Die Merkmale M1.7 und M1.8 von Anspruch 1 sind der
jeweiligen Offenbarung von D1, D2, D5, D6, D7 und D13

nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu gegeniiber
der jeweiligen Offenbarung von D1, D2, D5, D6, D7 und
D13.

Erfinderische Tdtigkeit - Artikel 100 a) EPU

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, dass die
Kombination der Merkmale M1.7 und M1.8 keinen Beitrag
zU einer erfinderischen Tatigkeit leiste und nicht
ersichtlich sei, welches technische Problem iber den
gesamten beanspruchten Bereich der positiven Auswodlbung

geldst werden konne.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht tberzeugt
und folgt der Beschwerdegegnerin, dass die Merkmale

M1.7 und M1.8 sehr wohl einen technischen Effekt haben.
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Dass kein technisches Problem iber den gesamten
beanspruchten Bereich geldst werde, ist dabei eine

reine, unbewiesene Behauptung der Beschwerdefihrerin.

Die Beschwerdefiihrerin wandte sich gegen die

begriindeten Feststellungen unter den Punkten II1.20.2.1

und IT1.20.2.2 der angefochtenen Entscheidung, dass der

Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht

- ausgehend von D4 als nachstliegendem Stand der
Technik allein oder in Kombination mit der Lehre
eines der Dokumente D2, D3, D12 und D23,

- ausgehend von D15 als nachstliegendem Stand der
Technik in Kombination mit der Lehre eines der
Dokumente D2, D3, D4, D12 und D23.

Ausgehend von D4

Die Beschwerdefiilhrerin argumentierte, dass die
Einspruchsabteilung unter Punkt II1.20.2.2 der
angefochtenen Entscheidung feststelle, dass die
Fachperson als Folge der Anwendung der Lehre von D23 in
D4 eine mit Falzlinien versehene Vorderseite erhalte.
Die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung konne
nicht geteilt werden, da sich die Fachperson bei der
Anwendung der Lehre von D12 oder D23 auf die L&sung des
spezifischen technischen Problems konzentrierte, ohne
andere technische Probleme zu beeintrachtigen, die

bereits durch die Packung nach D4 geldst wilirden.

Die Fachperson wisse sehr wohl, wie ein
Verpackungszuschnitt zu modifizieren sei, um das
technische Problem eines verbesserten Greifens zu
16sen, und anderte nur die Teile des bekannten
Verpackungszuschnitts, die die Riickseite und die

Abschnitte der seitlichen Seiten definierten als
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unmittelbare Folge der Lehre von D12 oder D23, um sich
auf Griffspanele neben der Rickseite zu stitzen. Auf
diese Weise erhalte man eine Verpackung, bei der die
Griffspanele zumindest teilweise auch an der Riickseite
vorgesehen seien, d.h. in den Bereichen, in die der
Benutzer seine Hand lege, wenn er die Verpackung

greifen und den Inhalt ausschitten wolle.

Die Kombination von D4 und D23 hebe die Merkmale M1.7
und M1.8 nicht auf. Daher anderte die Fachperson die
auf den Seiten 13 bis 15 von D4 gezeigte Verpackung im
Hinblick auf die anderen Ausfihrungsformen von D23 so
ab, dass sie eine Verpackung erhalte, die auch das

Merkmal M1.9 aufweise.

Auch kombinierte die Fachperson die Lehre von D4 mit
D2. Dokument D2 zeige deutlich, dass die technische
Aufgabe durch die Bereitstellung eines Teilpanels
geldst werde, um die Ergonomie (d.h. das Greifen) des
Behadalters zu verbessern. Das in D2 gezeigte Panel S30
fiihre eindeutig dazu, dass zumindest abschnittsweise im
Bereich mindestens eines die Verpackungsrickseite

begrenzenden Vorsprungs ein Griffpanel ausgebildet sei.

Daher gelangte die Fachperson, wenn sie die Lehre von
D2 auf die Packung der Seiten 13 bis 15 von D4
anwendete, zu einer Packung mit allen Merkmalen von

Anspruch 1.

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte, dass sich der
Gegenstand von Anspruch 1 von der Offenbarung von D4
durch das Merkmal M1.9 unterscheide. Die durch das
unterscheidende Merkmal zu losende technische Aufgabe
sel darin zu sehen, einen besseren Haltegrip fir eine

Verbundpackung vorzusehen.
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Die mit der Aufgabe befasste Fachperson zdge eines der
Dokumente D2, D12 oder D23 heran. Die
Beschwerdefilthrerin verwies auf ihre Argumentation
hinsichtlich der Ausfihrungsform auf den Seiten 13 bis
15 von D4, die entsprechend fir die Diskussion
mangelnder erfinderischer Tatigkeit ausgehend von D4

als nachstliegender Stand der Technik gelte.

Die Kammer ist durch diese Argumentation nicht wvon
einer Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung
iberzeugt, sondern folgt der angefochtenen Entscheidung
unter den Punkten I1.20.2.2.2.2 sowie I1.20.2.2.2.3 der

Entscheidungsgrinde.

Im Hinblick auf die Diskussion zur Neuheit ist
festzuhalten, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1
ausgehend von der Ausfihrungsform A von D4 (D4, Seiten
1 bis 13) zumindest durch die Merkmale M1.7 und M1.8
unterscheidet, wahrend die Ausfihrungsform B von D4
(D4, Seiten 14 und 15) zumindest das Merkmal M1.9 von
Anspruch 1 nicht offenbart.

Ausgehend von der Ausfihrungsform A fihrt das
Unterscheidungsmerkmal der positiven Auswdlbung der
Vorderseite der Verpackung dazu, dass die Daumenglieder
eines Benutzers die Verpackung gut umschlieBen konnen
(Streitpatent, Absatz [0018]). Die zu losende Aufgabe
ist somit unstreitig in der Bereitstellung eines

besseren Haltegrips zu sehen.

Dass die Fachperson aufgrund des allgemeinen
Fachwissens die Verpackung von D4 mit einer positiven
AuswOlbung umbildete, ist nicht Uberzeugend, da es
unbestritten viele Moglichkeiten gibt, den Haltegrip
einer Verpackung zu verbessern, beispielsweise durch

die Auswahl geeigneter Materialien oder Pragungen.
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Das Dokument D23 gibt der Fachperson keinen Hinweis auf
die Lo6sung der zugrunde liegenden Aufgabe. Somit hat
die Fachperson keine Veranlassung die Lehren von D23

und D4 zu kombinieren.

Ausgehend von der Ausfihrungsform B ist die durch das
Unterscheidungsmerkmal M1.9 zu losende Aufgabe
unstreitig darin zu sehen, einen besseren Haltegrip zu
bieten (Streitpatent Absatz [0018]).

Dass die Fachperson in der Ausfihrungsform A von D4
eine Losung flir die gestellte Aufgabe finde und diese
in die Ausfihrungsform B aufnehme oder die Lehre von
D2, D3 oder D12 heranziehe, wie von der
Beschwerdefiithrerin argumentiert, ist nicht iberzeugend.
Denn selbst wenn die Fachperson die Panele von D3 oder
der Ausfihrungsform A von D4 heranzdge, Uberndahme sie
nicht nur diese allein, sondern zusammen mit den
Faltlinien entlang der Hochkanten der Verpackung. Dabei
versahe die Fachperson alle vier Kanten der Verpackung
mit Faltlinien und Panelen und verldre zwangslaufig die
Merkmale 1.7 und 1.8, so dass sie nicht zum Gegenstand

von Anspruch 1 gelangte.

Wenn die Fachperson die Lehre von D2 zur Losung der
Aufgabe heranzdge und die Panele P30 in der Verpackung
von D4 aufndhme, sahe sie die Panele nicht isoliert
vor, sondern zusammen mit den Faltlinien S1, S2, S3 und
S4 von D2 (D2, Figuren 7 und 8). Somit verldre sie
jedoch die Merkmale 1.7 und 1.8 und gelangte nicht zum
Gegenstand von Anspruch 1. Diese Argumentation gilt
entsprechend fiir die Kombination mit D12, die Panele
ebenfalls nur zusammen mit Kanten lehrt. D23 gibt der
Fachperson wiederum keinen Hinweis auf die Losung der

zugrunde liegenden Aufgabe. Somit hat die Fachperson
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keine Veranlassung die Lehren von D23 und D4 zu

kombinieren.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher ausgehend
von D4 als nachstliegendem Stand der Technik auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Ausgehend von D15

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte entsprechend der
angefochtenen Entscheidung, dass sich der Gegenstand
von Anspruch 1 von der Offenbarung von D15 durch das

Merkmal M1.9 unterscheide.

Die durch das unterscheidende Merkmal zu l&sende
technische Aufgabe sei darin zu sehen, einen besseren

Haltegrip fiir eine Verbundpackung vorzusehen.

Die mit der Aufgabe befasste Fachperson zodge eines der
Dokumente D2, D3, D4, D12 oder D23 heran. Die
Beschwerdefiithrerin verwies auf ihre Argumentation
hinsichtlich der Ausfihrungsform auf den Seiten 13 bis
15 von D4, die entsprechend fir die Diskussion
mangelnder erfinderischer Tatigkeit ausgehend von D15

als nachstliegendem Stand der Technik gelte.

Die Kammer ist anhand dieser Argumentation nicht
iberzeugt, dass die begriindeten Feststellungen unter
Punkt II1.20.2.1.4.1 der angefochtenen Entscheidung
unrichtig sind. Daher folgt die Kammer der
angefochtenen Entscheidung, dass D2, D3, D4, D12 oder
D23 zwar Panele zeigen. Dabei ist D2, D3, D4, D12 oder
D23 jedoch nicht zu entnehmen, dass die gezeigten
Panele fir einen besseren Halt vorgesehen sind. Ferner
lehrt D2 die Ausformung von Panelen ausschlieBlich an

der Vorderseite oder D3, D4 und D12 an sowohl Vorder-
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und Rickseite. Nahme die Fachperson die Lehre eines
dieser Dokumente in D15 auf, fihrte dies zu einer
Verpackung ohne Auswdlbung, da die Fachperson alle in
den jeweiligen Dokumenten gezeigten Panele an den
entsprechenden Seiten der Verpackung D15 vorsadhe. D23
lehrt zwar hinten angebrachte abgeflachte Panele,
schweigt jedoch zu deren Zweck. Die Fachperson erhalt
somit aus D23 keinen Hinweils, das zugrunde liegende
Problem zu l0sen. Somit hat die Fachperson keine

Veranlassung diese Dokumente zu kombinieren.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher ausgehend
von D15 als nachstliegendem Stand der Technik auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
verwies die Beschwerdefihrerin hinsichtlich weiterer
Einwdnde mangelnder erfinderischer Tatigkeit auf ihr

schriftsatzliches Vorbringen.

Soweit die Einsprechende mit der Beschwerdebegrindung
weitere Argumentationslinien hinsichtlich mangelnder
erfinderischer Tatigkeit, die der angefochtenen
Entscheidung nicht zugrunde liegen, ohne eine
rechtfertigende Begrindung fir das verspatete
Vorbringen geltend macht (siehe Beschwerdebegrindung,
Punkte 2.5.2 bis 2.5.9), sieht die Kammer keinen Grund,
diese Einwande in Ausibung ihres Ermessens nach Artikel
12 (4) und 12 (6) VOBK sowie entsprechend dem Antrag
der Patentinhaberin (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkte
IV.3, IV.4 und IV.5) und zudem entsprechend den unter
den nachfolgenden Punkten 5 und 6 angegeben Grinden im

Verfahren zu bericksichtigen.
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Zulassung in das Verfahren von D20 und D24

Die Beschwerdefiihrerin bemdngelte die Feststellung der
Einspruchsabteilung unter Punkt II.15 der Grinde der
angefochtenen Entscheidung, die Dokumente D20 und D24
nicht in das Verfahren zuzulassen. Die
Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen nicht richtig
ausgelbt, weil D20 und D24 entgegen der Auffassung der

Einspruchsabteilung prima facie relevant seien.

Gemalh Artikel 12 (6), erster Satz VOBK lasst die Kammer
Beweismittel nicht zu, die in dem Verfahren, das zu der
angefochtenen Entscheidung gefithrt hat, nicht
zugelassen wurden, es sei denn, die Entscheidung iber
die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft oder die
Umstédnde der Beschwerdesache rechtfertigen eine

Zulassung.

Die Dokumente D20 und D24 wurden von der
Beschwerdefihrerin erstmals mit Schriftsatz wvom

26. November 2021 bzw. 29. November 2021, d.h. nach
Ablauf der Einspruchsfrist gemdB Artikel 99 (1) EPU, im
Hinblick auf deren angebliche prima facie Relevanz fir
die Diskussion eines Vorhandensein von Griffpanelen an
Verbundpackungsriickseiten eingereicht. Somit sind D20
und D24 als verspatet im Einspruchsverfahren
eingereicht anzusehen, so dass deren Zulassung in das
Verfahren gemidR Artikel 114 (2) EPU im Ermessen der
Einspruchsabteilung lag, die dieses auch dahingehend
ausgeiibt hat, D20 und D24 nicht in das

Einspruchsverfahren zuzulassen.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist es jedoch nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die
gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein

erstinstanzliches Organ zu prifen, um zu entscheiden,
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ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeiibt hatte.
Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann tber die Art
und Weise, in der die Abteilung, die die angefochtene
Entscheidung erlieR, ihr Ermessen ausgelibt hat,
hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass
diese Abteilung ihr Ermessen nach MaRgabe der falschen
Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien
oder in willkiirlicher Weise ausgeiibt hat (siehe RdB,
a.a.0., Iv.C.4.5.2).

Abgesehen davon, dass die Beschwerdefithrerin schon
keinen konkreten Ermessensfehler auf Seiten der
Einspruchsabteilung geltend machte, ist die Kammer im
vorliegenden Fall davon iberzeugt, dass die
Einspruchsabteilung das ihr nach Artikel 114 (2) EPU
eingeraumte Ermessen, diese verspatet eingereichten
Dokumente nicht zum Verfahren zuzulassen, ohne
erkennbaren Verfahrens- oder Ermessensfehler ausgeibt
hat, indem sie die mangelnde prima facie Relevanz wvon
D20 und D24 feststellte (siehe angefochtene
Entscheidung, Punkt II.15). Dies ist nach der stédndigen
Rechtsprechung ein entscheidendes Kriterium fir die

Zulassung von verspatet eingereichten Dokumenten.

Die Argumentation der Beschwerdefiihrerin beruht
vielmehr darauf, dass sie die Auffassung der
Einspruchsabteilung zur prima facie Relevanz von D20
und D24 nicht teilt.

Damit sieht die Kammer keinen Grund, sich iUber die Art
und Weise hinwegzusetzen, in der die

Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgeibt hat.

Die Kammer erkennt in der Argumentation der

Beschwerdefihrerin auch keinen Umstand der
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Beschwerdesache, der das verspatete Einreichen von D20
und D24 rechtfertigte.

Die Dokumente D20 und D24 sowie die auf diese Dokumente
gestiitzten Einwande sind daher gemaB Artikel 12 (6),

erster Satz VOBK im Verfahren nicht zugelassen.

Zulassung in das Verfahren von D4a und D26 bis D30

Die Beschwerdefiihrerin reichte die Dokumente D4a und
D26 bis D30 zum ersten Mal mit der Beschwerdebegriindung

ein.

GemalB Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK lasst die

Kammer Beweismittel, die in dem Verfahren, das zu der
angefochtenen Entscheidung gefiithrt hat, vorzubringen
gewesen waren, nicht zu, es sei denn die Umstande der

Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

Laut der Beschwerdefithrerin werde durch D26, D27 und
D28 das allgemeine Fachwissen zum Begriff "Auswdlbung"
dokumentiert. Diese Dokumente seien in Reaktion auf die
angefochtene Entscheidung eingereicht worden, in der
die vorlaufige Auslegung des Begriffs "positive
AuswOlbung”" durch die Einspruchsabteilung selbst in
Anbetracht des Dokuments D25 und ohne spezifische
Definition dieses Begriffs im Streitpatent

Uberraschenderweise aufrechterhalten worden sei.

Dass das von der Beschwerdefiihrerin behauptete
allgemeine Fachwissen entsprechend zu belegen ist, war
der Beschwerdefithrerin jedoch schon im
Einspruchsverfahren spatestens vor der miindlichen
Verhandlung bewusst als sie D25 zum Beleg des
Fachwissens prasentierte. Ferner stimmt die Kammer der

Beschwerdegegnerin zu, dass der Begriff der Auswdlbung
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im Einspruchsverfahren umfangreich diskutiert wurde
(siehe Anhang zur Ladung zur mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung vom 1. Dezember 2020, Punkt
1.1). Daher hatten die Dokumente D26 bis D28 spatestens
wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereicht werden kdénnen und

missen.

Im Ubrigen ist festzustellen, dass die Dokumente D26
bis D28 das technische Gebiet der Architektur
betreffen, wie von der Beschwerdefilhrerin im Ubrigen
selbst zugestanden (siehe Beschwerdebegrindung, Punkt
2.2.1, Seite 5, dritter bis sechster Absatz) und von
der Beschwerdegegnerin zutreffend angemerkt (siehe
Beschwerdeerwiderung, Punkt II.2), und daher nicht als
einschlagiges allgemeines Fachwissen auf dem
vorliegenden technischen Gebiet der Verbundpackungen zu

betrachten sind.

Die Beschwerdefihrerin trug vor, dass das verspatete
Einreichen von D29 und D30 zum ersten Mal mit der
Beschwerdebegrindung dadurch veranlasst sei, dass sie
durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung
iberrascht worden sei. Trotz der positiven vorlaufigen
Meinung der Einspruchsabteilung zur mangelnden
erfinderischen Tatigkeit entschied die
Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand von Anspruch 1
erfinderisch sei. Diese Entscheidung sei nicht zu
erwarten gewesen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass
weitere Dokumente eingereicht worden seien
(beispielsweise D20, D23, D24), um zu zeigen, dass die
Verwendung von Griffspanelen auf dem Gebiet bereits
bekannt war. Angesichts der iUberraschenden Zweifel der
Einspruchsabteilung, sei es erforderlich gewesen, die
zusatzlichen Dokumente D29 und D30 einzureichen, um

moégliche Zweifel auszurdumen. Beide Dokumente seien
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prima facie relevant hinsichtlich mangelnder
erfinderischer Tatigkeit ausgehend von D4 oder D15 als

nachstliegender Stand der Technik.

Ferner sei Dokument D4a in Reaktion auf die
Uberraschende Feststellung der angefochtenen
Entscheidung eingereicht worden, dass D4 kein

Packungslaminat offenbare.

Dass die Einspruchsabteilung ihre vorlaufige Meinung
nach Anhdérung der Parteien wahrend der mindlichen
Verhandlung abschlieRend anderte oder gegeniiber ihrer
vorlaufigen Meinung nach Anhodrung der Parteien wahrend
der miindlichen Verhandlung zur Offenbarung wvon D4
abschlieRend weitere Feststellungen traf, kann nicht
als iUberraschende Anderung des Einspruchsverfahrens
gesehen werden. Denn eine vorlaufige Meinung ist eben

nur einstweilig und nicht verbindlich.

D29 und D30 wurden von der Beschwerdefithrerin zur
Stiitzung von Argumentationslinie hinsichtlich
mangelnder erfinderischer Tatigkeit und D4a zur
Stiitzung einer Argumentationslinie hinsichtlich
mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 in
der erteilten Fassung des Patents herangezogen.
Allerdings waren samtliche Merkmale der erteilten
Anspriche der Beschwerdefithrerin im Einspruchsverfahren
bereits bei Einlegung des Einspruchs bekannt. Daher
hatten diese Dokumente schon mit der Einspruchsschrift,
spatestens jedoch wadhrend der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden konnen
und missen, um eine begriindete Entscheidung der
Einspruchsabteilung zu den auf diese Dokumente
gestlitzten Einwdnden bzw. zur Zulassung dieser
Dokumente und der darauf gestitzten

Argumentationslinien zu ermdglichen.
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Durch das Vorlegen der Dokumente D4a, D29 und D30
erstmals im Beschwerdeverfahren versucht die
Beschwerdefiihrerin im Grunde, ihren Fall zu den darauf
gestiitzten Einwanden vollstandig in das
Beschwerdeverfahren zu verlagern und die Kammer zu
zwingen, entweder erstmalig lber die Sache zu
entscheiden oder sie an die Einspruchsabteilung
zurickzuverweisen. Dies verstolt gegen die
Erfordernisse von Artikel 12 (2) VOBK, der festlegt,
dass die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu

Uberpriifen ist.

Die Kammer erkennt in der Argumentation der
Beschwerdefiihrerin keinen Umstand der Beschwerdesache,
der das verspatete Einreichen von D4a und D26 bis D30
erst mit der Beschwerdebegriindung rechtfertigte. Denn
entgegen der Meinung der Beschwerdefiilhrerin ist keine
tberraschende Anderung im Einspruchsverfahren zu
erkennen, die die Beschwerdefilhrerin daran gehindert
haben kdnnte, diese Dokumente bereits im

Einspruchsverfahren einzureichen.

Somit sieht die Kammer keinen Grund, D4a und D26 bis
D30 in Ausibung ihres Ermessens nach Artikel 12 (6),
zweiter Satz VOBK und entsprechend dem Antrag der
Beschwerdegegnerin sowie die auf diese Dokumente
gestiitzten Argumentationslinien in das Verfahren

zuzulassen.

Einwand (Riige) einer angeblichen Verletzung des

rechtlichen Gehdérs - Regel 106 EPU

Die Beschwerdefiihrerin sah in Bezug auf die
Nichtzulassung in das Verfahren der Dokumente D29 und

D30 das rechtliche Gehor verletzt und erhob
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diesbeziiglich wdhrend der miindlichen Verhandlung vor
der Kammer miindlich einen Einwand (Rliige) nach Regel 106
EPU in Verbindung mit Artikel 112a (2) c) EPU, ohne

diesen Einwand in irgendeiner Form zu begriinden.

Inwiefern die Ermessensentscheidung der Kammer Uber die
Nichtzulassung in das Verfahren der Dokumente D29 und
D30 eine Verletzung des rechtlichen Gehdrs darstellen

sollte, ist somit nicht ersichtlich.

Die Beschwerdefiihrerin konnte bei der wahrend der
mindlichen Verhandlung gefihrten Diskussion iber die
Zulassung der Dokumente D29 und D30 alle ihre
diesbeziiglichen Argumente vortragen. Alle ihre
wesentlichen Argumente wurden fiir die Entscheidung in
Betracht gezogen (siehe Punkte 6.5 bis 6.9 oben). Das
rechtliche Gehdér der Beschwerdefilhrerin gemal Artikel
113 (1) EPU wurde somit nicht verletzt. Dass die Kammer
nach dieser Diskussion eine andere Entscheidung als die
von der Beschwerdefilhrerin erwartete trifft, kann per
se nicht als eine Verletzung des rechtlichen Gehors

betrachtet werden.

In Ermangelung jeglicher Begriindung fliir diesen Einwand
seitens der Beschwerdefiithrerin, wird dieser Einwand als

unsubstantiiert zuriickgewiesen.

Berlicksichtigung im Verfahren des Schriftsatzes vom
8. September 2023

Die Beschwerdefiihrerin brachte mit Schriftsatz wvom
8. September 2023 erstmals Antrage, Einwande und
Argumente vor, auf die sie sich nicht in ihrer

Beschwerdebegrindung stiutzte.
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Wie von der Beschwerdefihrerin wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer zugestanden, enthalt dieser
Schriftsatz neues Vorbringen, wie beispielweise neue
Antrage, einen neuen Einwand hinsichtlich mangelnder
Neuheit gegeniber der Offenbarung von D15 sowie neue
Einwdnde hinsichtlich mangelnder erfinderischer
Tatigkeit ausgehend von D1 oder D12 als nédchstliegendem
Stand der Technik. Dabei werden in diesem Schriftsatz
teilweise neue Argumente eng verbunden mit im Rahmen
des bisherigen Beschwerdevorbringens lediglich

weiterentwickelten Argumenten vorgebracht.

Der Schriftsatz vom 8. September 2023 enthalt somit
Anderungen des Beschwerdevorbringens der
Beschwerdefihrerin, deren Bericksichtigung im Verfahren
den Erfordernissen nach Artikel 13 (2) VOBK unterliegt.

Nach Artikel 13 (2) VOBK bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unbericksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt,

dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

Die Beschwerdefilhrerin machte geltend, dass sie diesen
Schriftsatz als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer
gemal Artikel 15 (1) VOBK fir gerechtfertigt im Sinne
von Artikel 13 (2) VOBK betrachte.

Die Kammer habe in dieser Mitteilung erstmals ihre
vorlaufige Auffassung zum Streitpatent dargelegt.
Zumindest insoweit, als diese vorlaufige Auffassung der
Kammer von der Entscheidung der Einspruchsabteilung
abweiche, unrichtige Schlussfolgerungen enthalte oder
in anderer Weise die von der Beschwerdefihrerin zuvor

vorgebrachten Argumente aulRer Acht lasse, stellten
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diese Umstande stichhaltige Griinde fir eine
Beriicksichtigung dieses Schriftsatzes im Verfahren dar.
So habe die Kammer in ihrer vorlaufigen Einschatzung
auBer Betracht gelassen, dass das Einreichen der
Dokumente D29 und D30 erstmals mit der
Beschwerdebegriindung erforderlich gewesen sei, da die
Einspruchsabteilung wahrend der mindlichen Verhandlung
ihre Meinung zur erfinderischen Tatigkeit ausgehend wvon
D15 gedndert habe (vgl. Anhang zur Ladung zur
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom
1. Dezember 2020, Punkte 4.3.4.2 bis 4.3.4.4). Auch
beruhe die vorlaufige Einschédtzung der Kammer unter
Punkt 9.4 ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK auf
einem Fehlschluss. Eine Reaktion auf diese Mitteilung
sei notwendig gewesen, um das Vorbringen der
Beschwerdefiithrerin teilweise weiter zu erklaren und zu
spezifizieren. Der Beschwerdefithrerin sei erst jetzt
aufgefallen, dass D12 hinsichtlich mangelnder
erfinderischer Tatigkeit relevant sei. Insofern lagen

auBergewdhnliche Umstande vor.

Eine Nichtberilicksichtigung des Schriftsatzes vom

8. September 2023 im Beschwerdeverfahren stelle eine
Verletzung des rechtlichen Gehors gemal Artikel 113 (1)
EPU dar.

Die Kammer erkennt in der von der Beschwerdefiihrerin
vorgebrachten Rechtfertigung keinen stichhaltigen
Grund, der aufzeigte, dass auBergewdhnliche Umstande

vorlagen.

Der Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit nach
Artikel 100 a) EPU ausgehend von D15 wurde bereits zu
Beginn des Einspruchsverfahrens mit der
Einspruchsbegriindung erhoben (siehe Einspruchsschrift,

Punkt 2.5.7) und war Gegenstand der angefochtenen
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Entscheidung. Wie oben unter den Punkten 6.6 bis 6.8
dargelegt und unter Punkt 6.3.3 der Mitteilung nach
Artikel 15 (1) VOBK bereits ausgefiihrt, hatte die
Beschwerdefiithrerin somit im Einspruchsverfahren
ausreichend Gelegenheit, diesen Einwand durch das

Vorlegen weiterer Beweismittel zu untermauern.

Die Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK ist
der angefochtenen Entscheidung und der Auffassung der
Beschwerdegegnerin gefolgt und ging nicht tber die
Grinde der angefochtenen Entscheidung und die
Argumentation der Beschwerdegegnerin hinaus. Die
Beschwerdefiithrerin gab auch kein konkretes Beispiel an,
dass die vorlaufige Auffassung der Kammer von der
Entscheidung der Einspruchsabteilung abweiche oder
nicht ausschlieBlich auf friherem Vorbringen der
Beschwerdegegnerin beruhe. Inwiefern eine lediglich aus
Sicht der Beschwerdefiihrerin angeblich fehlerhafte,
aber flir die Beschwerdefilhrerin unglinstige vorlaufige
Einschatzung, ein auBergewdthnlicher Umstand sei, ist

nicht ersichtlich.

Der Hauptzweck einer vorlaufigen Einschatzung der
Kammer besteht darin, den Rahmen fir die anberaumte
mindliche Verhandlung vorzugeben, d. h. die mindliche
Verhandlung vorzubereiten, und stellt keine
Aufforderung an die Beteiligte dar, weiteres Vorbringen
oder Antrdge einzureichen. Im Beschwerdeverfahren hat
jeder Beteiligte seinen Fall am Anfang des Verfahrens
zU prasentieren und dabei gegebenenfalls umgehend auf
den Vortrag der Gegenseite zu reagieren und nicht erst
dann, wenn er sich mit einer negativen Meinung einer
Beschwerdekammer konfrontiert sieht (siehe RdB, a.a.O.,
V.A.4.5.6 a)).
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Die Kammer folgt der in der bisherigen Rechtsprechung
der Beschwerdekammern vertretenen Auffassung, dass die
Mitteilung mit der vorladufigen Einschatzung der Kammer,
die lediglich Einwande enthielt, die bereits Gegenstand
des bisherigen Verfahrens waren, das Vorliegen
auBergewdhnlicher Umstande im Sinne von Artikel 13 (2)
VOBK nicht begriinden kann (siehe u.a. T 2271/18, Punkt
3.3 der Entscheidungsgrinde; RdB, a.a.0., V.A.4.5.6
c)). Mit einer fiir die Beteiligten ungilinstigen
vorlaufigen Meinung kann jederzeit in den Verfahren vor
den Beschwerdekammern vor Verkiindung der Entscheidung
prinzipiell gerechnet werden (siehe u.a. T 752/16,
Punkt 3.4 der Entscheidungsgriinde). Damit halt die
Kammer auch weiter an der Praxis vor der Anderung der
Verfahrensordnung zum 1. Januar 2020 fest (siehe hierzu
auch T 1906/17, Punkt 3 der Entscheidungsgriinde) .

Die Kammer ist im Ergebnis der Auffassung, dass die
Beschwerdefiithrerin keinen stichhaltigen Grund fir das
Vorliegen auBergewohnlicher Umstande aufzeigte, der
nach Artikel 13 (2) VOBK ein Abwarten zum Einreichen
des neuen Vorbringens nach der Zustellung des
Ladungsbescheids zur miindlichen Verhandlung und dadurch
bedingte Anderungen des Beschwerdevorbringens in diesem

spaten Stadium des Verfahrens rechtfertigt.

Ferner hat die Beschwerdefiihrerin wahrend der
miindlichen Verhandlung nicht angegeben, welche Teile
des Schreibens vom 8. September 2023 als eine
Prazisierung bzw. Entwicklung der schon friher
vorgebrachten Argumente bzw. Einwdnde anzusehen waren,
so dass diese moéglicherweise nicht als Anderungen im
Sinne von Artikel 13 (2) VOBK angesehen werden konnten,
obwohl eine Diskussion dariiber durchgefithrt und die
Beschwerdefiithrerin ausdriicklich eingeladen wurde, dies

zu klédren. Die Kammer war von sich nicht in der Lage,
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eine Trennung der neuen Argumente von im Rahmen des
bisherigen Beschwerdevorbringens lediglich
weiterentwickelten Argumenten vorzunehmen, weil - wie
unter Punkt 8.2 oben angegeben - teilweise neue
Argumente eng verbunden mit bisherigem

Beschwerdevorbringen vorgebracht wurden.

Das Vorbringen im Schriftsatz vom 8. September 2023
bleibt daher nach Artikel 13 (2) VOBK im

Beschwerdeverfahren unberiicksichtigt.

Im Hinblick auf das Argument der Beschwerdefihrerin,
dass ihr rechtliches Gehdr bei Nichtzulassung dieses
Schriftsatzes verletzt wiirde (Artikel 113 (1) EPU),
stellt die Kammer fest, dass die Beschwerdefiihrerin
auswelislich des Protokolls zur miindlichen Verhandlung
wahrend der mindlichen Verhandlung ausreichend
Gelegenheit hatte und diese Gelegenheit auch wahrnahm,
ihre bereits im Verfahren befindlichen Argumente weiter
auszufihren und unter Berlucksichtigung der Vorschriften

des Artikels 13 (2) VOBK vorzutragen.

Schlussfolgerung

Im Ergebnis zeigt keiner der seitens der
Beschwerdefihrerin zuldssig erhobenen Einwande in
iberzeugender Weise die Unrichtigkeit der angefochtenen
Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in

erteilter Fassung auf.
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Entscheidungsformel
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