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Sachverhalt und Antrige
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Auf die européische Patentanmeldung 82 901 411.7 ist am
20. April 1988 das europdische Patent Nr. 0 078 284
erteilt worden.

Die erteilten unabhangigen Anspruche 1 und 2 haben
folgenden Wortlaut:

"l. Method of packing a stack (3) of goods with a shrink
foil which shrinks under the influence of heat, whereby
the foil is fed from above in the form of a tube from a
supply (4) to a shrink frame, the free end of the tube is
secured to the shrink frame (1) and spead open, the tube
is welded together‘transversely and cut at a distance
from the free end adjusted to the height of the stack (3)
to provide a sealed length of the tube and to separate
the sealed lenth of the tube from the supply (4)
respectively, the sealed length of the tube being carried
over the stack (3) by the downwardly moving shrink frame
and whereby the hear shrinking takes place during the
subsequent upward movement of the shrink frame (1),
characterized in that during the heat shrinking the foil
which is intended for the next following stack of goods
(3) is shielded against the heat."

"2. Apparatus for performing the method according to
claim 1, comprising a vertically movable shrink frame (1)
provided with spreading and gripping means (13-16;
18-21), the apparatus including the shrink frame being
adapted to heat the foil surrounding a stack (3), means
for feeding a tubular foil from a supply (4) down towards
the shrink frame (1) from above, welding and cutting-off

mechanism (29, 30, 31) being mounted above the shrink
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frame, characterized in that there is provided a heat-
shielding device between the foil which is intended for
the next following stack of goods and the shrink frame
(1) . [}

Die abhé&ngigen Anspruche 3 bis 6 richten sich auf
bevorzugte Ausfihrungsformen der Vorrichtung nach dem
Anspruch 2.

Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdefuhrerinnen
I und ITI (Einsprechende I und II) Einspruch eingelegt und
den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit bzw.
erfinderischer Tatigkeit beantragt.

)
wWahrend des Einspruchsverfahrens wurde auf Antrag der
Patentinhaberin mit allseitiger Zustimmung die
Verfahrenssprache in deutsch geé&ndert (Kurzmitteilung vom
19. Oktober 1989).

Mit einer am 30. November 1990 zur Post gegebenen
Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Einspruche

zuruckgewiesen.

Die Einsprechende III ist am 29. November 1991 als
vermeintliche Patentverletzerin gemdaf Artikel 105 EPU dem

Einspruchsverfahren beigetreten.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde durch die
Entscheidung T 125/91 der Beschwerdekammer 3.2.4 vom

3. Februar 1992 wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben.
Die Sache wurde an die erste Instanz zur weiteren

Behandlung zuruckverwiesen.

Mit einer Entscheidung vom 9. Dezember 1992, schriftlich
begrundet zur Post gegeben am 18. Januar 1993, hat die

Einspruchsabteilung die Einspriche erneut zurickgewiesen.
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Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerdefuhrerinnen
I und II jeweils am 16. Marz 1993 sowie die Beschwerde-
fahrerin III (Einsprechende III) am 11. Februar 1993
Beschwerde eingelegt. Mit der Einlegung der Beschwerde
haben die Beschwerdefuhrerinnen jeweils gleichzeitig die
Beschwerdegebuhr entrichtet. Die Beschwerdefuhrerinnen
beantragten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, hilfsweise
eine mindliche Verhandlung anzuberaumen. Die Beschwerde-
fihrerin III beantragte zudem die Rickerstattung der

Beschwerdegebuhr.

Die Beschwerdebegrundungen der Beschwerdefuhrerinnen I,
ITI bzw. III sind am 6. April 1993 bzw. 28. Mai 1993 bzw.
19. Maji 1993 eingedangen.

Mit Eingabe vom 24. Marz 1994 hat die Beschwerdefuhrerin
III eine weitere offenkundige Vorbenutzung geltend
gemacht und zu deren Nachweis eine Rechnung und mehrere

Fotografien eingereicht sowie zwei Zeugen angeboten.

Aus den Fotografien sei eine Vorrichtung zur Verpackung
eines Stapels GuUter mit einer unter Hitzewirkung
schrumpfenden Schrumpffolie zu erkennen, die samtliche
Merkmale des erteilten Anspruchs 2 aufweise und nach dem
Verfahren gemdf dem erteilten Anspruch 1 arbeite. Zehn
Vorrichtungen dieser Art seien in den Jahren 1979 bis
1981 von der Firma INDAG Gesellschaft fur Industrie-
bedarf m.b.H. & Co. Betriebs KG gebaut und an die
Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG geliefert
worden. Diese Vorrichtungen seien dort ohne wesentliche

Anderungen noch im Betrieb.

In einer Mitteilung der Kammer gemafR Artikel 110 (2) EPU
vom 5. Dezember 1994 wurde die Auffassung vertreten, dafl
es eindeutig aus den Ausfihrungen der Beschwerdefuhrerin

III hervorgehe, daf3 die von ihr geschilderte, angeblich
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offenkundig vorbenutzte Kombinationsschrumpfanlage
samtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 2 aufweise und
ein Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 verwirkliche.
Sollte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die
Richtigkeit der Angaben der Beschwerdefuhrerin IIT
bestreiten, werde eine Vernehmung der angebotenen Zeugen
erforderlich. In diesem Fall beabsichtige die Kammer, die
Sache an die erste Instanz zuriuckzuweisen, es sei denn
die Beschwerdegegnerin beantrage, daff die Kammer in der
Sache selbst entscheide.

Im Falle einer Zurickverweisung an die erste Instanz
bestinde keine Notwendigkeit, wvorher noch eine mindliche

Verhandlung durchzu;ﬁhren.

Die Kammer hat zudem die Zuléssigkeit der Beschwerde der
Beschwerdefuhrerin I in Frage gestellt, weil sich deren
Begrundung in einem Verweis auf ihr bisheriges Vorbringen
erschopfe. Fur eine Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr
geméfR dem Antrag der Beschwerdefidhrerin III sah die
Kammer keinen Anlaf3.

Mit Schreiben vom 9. Januar 1995 wies die Beschwerde-
fihrerin I darauf hin, daf die in ihrer Beschwerde-
begriundung vom 6. April 1993 angegebenen Schriftsétze zur
Begrundung ihrer Beschwerde in der Sache T 125/91
eingereicht worden seien. Da UGber diese Beschwerde nicht
sachlich entschieden worden sei, stellten die genannten
Schriftsatze eine ausreichende Begrundung auch in der

vorliegenden Sache dar.

Mit Schreiben vom 18. Januar 1995 trug die Beschwerde-
gegnerin vor, daf sie sich in der Zwischenzeit davon
uberzeugt habe, daf bei den Deutschen SiSi-Werken zwar
mehrere Schrumpfanlagen in Betrieb seien, die
entsprechend dem Anspruch 2 des angefochtenen Patents

ausgebildet seien und nach dem Verfahren gemaf Anspruch 1
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arbeiteten. Es werde jedoch bestritten, daf vor dem
Anmeldetag des Streitpatents eine Warmeabschirmung in der
von der Bescﬁwerdefﬁhrerin behaupteten Weise verfahrens-
und vorrichtungsmafig offenkundig vorbenutzt worden sei.

Hierfdir hat sie Zeugenbeweis angeboten.

Sie beantragte, die Sache an die erste Instanz

zuruckzuverweisen.

Entscheidungsgriinde

0804.D

Die Beschwerden der Beschwerdefuhrerinnen II und III

entsprechen den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108
¥ ]

sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPU. Sie sind daher

zuléassig.

Die Frage, ob die Beschwerde der Beschwerdefuhrerin I dem
Erfordernis des Artikels 108 EPU genugt, daf eine '
Beschwerde innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der
Entscheidung schriftlich zu begrinden ist, kann
dahingestellt bleiben, da sie fuUr die vorliegende

Entscheidung nicht erheblich ist.

Die von der Beschwerdefuhrerin III erst wahrend des
Beschwerdeverfahrens geltend gemachte offenkundige
Vorbenutzung ist zwar grundsétzlich als im Sinne wvon
Artikel 114 (2) EPU verspatet vorgebracht zu betrachten.
Wegen deren offensichtlichen Relevanz ist aber die Kammer
der Auffassung, dafR sie gemaf Artikel 114 (1) EPU von
Amts wegen gepruft und gegebenenfalls bertcksichtigt
werden soll, um die Patentfahigkeit des Gegenstandes des

angefochtenen Patents vollstédndig beurteilen zu kénnen.
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Damit den Beteiligten die Gelegenheit einger&umt wird,
den neuen Sachverhalt vor zwei Instanzen zu erdrtern,
macht die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1)
EPU Gebrauch und verweist die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zuruck.

Der Antrag der Beschwerdefuihrerin III, die Beschwerde-
gebuihr zurdckzuerstatten, wurde im wesentlichen damit
begrindet, daff die Einspruchsabteilung die technische
Relevanz einer von der Beschwerdefihrerin III geltend
gemachten offenkundigen Vorbenutzung ungenugend
bericksichtigt habe.

Dieser Antrag mufl sghon allein deswegen abgelehnt werden,
welil eine Ruckverweisung an die erste Instanz wegen
neuen, von der Beschwerdefihrerin III vorgebrachten
Materials einer Stattgabe ihrer Beschwerde nicht
gleichkommt, vgl. Regel 67 EPU. Daruber hinaus kann eine
ungenigende Beurteilung des Standes der Technik bzw.
erfinderischen Tatigkeit, wie von der Beschwerdefuhrerin
III vorgetragen, nicht als wesentlicher Verfahrensmangel

angesehen werden.

Bei den gegebenen Umstanden bestand keine Notwendigkeit,
die hilfsweise beantragte miundliche Verhandlung
anzuberaumen (vgl. die Entscheidungen T 315/92,
Abschnitt 5 und T 42/90, Abschnitt 5).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zuruckverwiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdefihrerin IIT auf Ruckzahlung der

Beschwerdegebuihr wird zurickgewiesen.

»
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