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Sachverhalt und Antréage

3190.D

Auf den Gegenstand der am 30. April 1982 angenel deten
i nt ernati onal en Patentannel dung WO A- 82/ 03833, wel che
di e deutsche Prioritat vom4. M 1981 (DE 3117531)
beanspruchte, wurde das europai sche Patent Nr. 78 284
erteilt.

D e unabhéangi gen Anspriche 1 und 2 des erteilten
Patentes | auten wie folgt:

"1. Method of packing a stack (3) of goods with a shrink
foil which shrinks under the influence of heat, whereby
the foil is fed fromabove in the formof a tube froma
supply (4) to a shrink frame, the free end of the tube
is secured to the shrink frame (1) and spread open, the
tube is wel ded together transversely and cut at a

di stance fromthe free end adjusted to the height of the
stack (3) to provide a sealed length of the tube and to
separate the sealed I ength of the tube fromthe

supply (4) respectively, the sealed I ength of the tube
being carried over the stack (3) by the downwardly
nmovi ng shrink frame and whereby the heat shrinking takes
pl ace during the subsequent upward novenent of the
shrink frame (1), characterized in that during the heat
shrinking the foil which is intended for the next
follow ng stack of goods (3) is shielded against the

heat . "

"2. Apparatus for performng the nethod according to
claim1, conprising a vertically novabl e shrink

frame (1) provided wth spreading and gri ppi ng
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nmeans (13-16; 18-21), the apparatus including the shrink
frame being adapted to heat the foil surrounding a

stack (3), nmeans for feeding a tubular foil froma
supply (4) down towards the shrink frame (1) from above,
wel di ng and cutting-off nechanism (29, 30, 31) being
nount ed above the shrink frame, characterized in that
there is provided a heat-shielding device between the
foil which is intended for the next follow ng stack of

goods and the shrink frame (1)."

Gegen das erteilte Patent wurden zwei Einspriche (vom

Ei nsprechenden | bzw. 11) eingelegt, die sich auf
Artikel 100 a) EPU stitzten und mt wel chen der W derruf
des Patents wegen mangel nder Neuheit bzw. erfinderischer

Tatigkeit beantragt wurde.

Wahrend des Ei nspruchsverfahrens wurde auf Antrag der
Pat enti nhaberin mt Zustimmung der Ei nsprechenden die

Ver f ahrenssprache i n deutsch geandert.

Mt einer ersten Entscheidung, die am 30. Novenber 1990
zur Post gegebenen wurde, w es die Einspruchsabteil ung

di e Ei nspriche zurlck.

Di ese Entschei dung, die durch die Einsprechenden | und
Il angefochten wurde, wurde durch die Entschei dung

T 125/91 der Beschwerdekammer 3.2.4 wegen eines
wesent | i chen Verfahrensfehl ers auf gehoben. Die

Angel egenheit wurde an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur Gckverw esen.

Am 29. Novenber 1991 trat ein verneintlicher

Pat ent ver| et zer (Ei nsprechende I11) dem Ei nspruchs-

3190.D
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verfahren bei (Artikel 105 EPU). Mt diesemBeitritt,
dessen Begriindung sich auf Artikel 100 a) EPU bezog,
wur de der Wderruf des Patents wegen mangel nder
erfinderischer Tatigkeit beantragt.

Mt einer zweiten Entscheidung, die am 18. Januar 1993
zur Post gegeben wurde, w es die Einspruchsabteilung die

Ei nspriche zuruck

D ese zweite Entscheidung, die von den Ei nsprechenden
bis I'll angefochten wiurde, wurde durch di e Entschei dung
T 150/ 93 der Kammer 3. 2.4 aufgehoben. Im Hi nblick auf
die mt Eingabe vom 24. Marz 1994 von der

Ei nsprechenden 111 geltend gemachte Vorbenutzung wurde
di e Angel egenheit an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur Gckverw esen.

Bezuglich di eser Vorbenutzung wurde von der

Ei nsprechenden |11 vorgetragen, dal3 nehrere
Schrunpfanl agen in den Betriebsraunen der Fa. Si Si-Wrke
GbH & Co. Betriebs KG in Eppel hei mbei Heidelberg in
den Jahren 1980 und 1981 installiert worden seien,

wel che von der Fa. | NDAG CGesellschaft far Industrie-
bedarf nbH & Co. Betriebs KG entw ckelt worden seien.

Mt einer dritten Entscheidung, die am 17. Februar 1997
zur Post gegeben wurde, w es die Einspruchsabteil ung

erneut die Einspriche zurick.

I n di eser Entschei dung wurde di e oben genannte
Vor benut zung ni cht al s bew esen angesehen. Zur
Bewei sauf nahnme bezuglich di eser Vorbenut zung waren drei

Zeugen (die Herren Kraft, Giartner und Geitz) von der

3190.D Y A
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Ei nspruchsabt ei | ung wahrend der mindl i chen Ver handl ung
vom 6. Marz 1996 und zwei Zeugen (die Herren Schl armann
und Mager) vom Ant sgericht Frankfurt/Miin am

4. Oktober 1996 vernonmen worden.

VIl. Gegen diese dritte Entscheidung, die nachstehend als
"angef ocht ene Ent schei dung" bezei chnet wird, haben die
Beschwer def threrinnen | und Il (Ei nsprechenden | und I1)
am 16. bzw. 9. April 1997 Beschwerden ei ngel egt und
dabei gleichzeitig die Beschwerdegebihren bezahlt. D e
Beschwerden sind am 30. April bzw 19. Juni 1997
begr indet wor den.

VIIl. D e Beschwerdefuhrerin I hat wahrend der schriftlichen
Phase des Beschwerdeverfahrens i mwesentlichen
vor getragen, dall der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2
imH nblick auf die Druckschriften DE-A-2 146 464 (D1),
DE-B-1 217 267 (D5) und DE-U-1 957 250 (D6) unter
Ber icksi chti gung der Angaben in Spalte 1, Zeilen 26 bis
31 des angefochtenen Patentes nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe, und dalR der Gegenstand
der Anspriche 2 und 6 des erteilten Patents Uuber den
I nhal t der urspringlichen Ofenbarung hi nausgehe
(Artikel 100 c) EPU).

Di e Beschwerdefihrerin Il hat wahrend der schriftlichen
Phase des Beschwerdeverfahrens auf einen verneintlichen
Ver f ahrensf ehl er hi ngew esen, "der es rechtfertigt, die
Sache erneut an die 1. Instanz zuruckzuverwei sen und
anzuordnen, di e Beschwerdegebihr zurlckzuerstatten”
(vgl . di e Beschwerdebegrindung, Seite 3). Diesbezuglich
hat sie i mwesentlichen vorgetragen, dal die vom

Zeugen Kraft wahrend der Bewei sauf nahnme geaullerte

3190.D Y A
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Mei nung, nach wel cher "Konbi nati onsanl age ohne

Schut zvorrichtung hatten nicht schrunpfen kénnen ...",
auch fur die Frage der erfinderischen Tatigkeit von
Bedeutung hatte sein kdnnen, aber von der Ei nspruchs-
abt ei l ung ni cht bericksichtigt worden sei. Auf diesen
vernei ntlichen Verfahrensfehler hat sich spater auch die
Beschwerdef threrin |I bezogen, indemsie auf die

Ausf ihrungen der Beschwerdefihrerin Il verw esen hat

(vgl. Schreiben vom 16. Marz 1998, Seite 4).

Di e Beschwerdefihrerin Il hat auch vorgetragen, dal die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des
CGegenstandes des Anspruchs 1 des erteilten Patentes -

W e es aus der zweiten Entschei dung der Ei nspruchs-
abt ei l ung hervorgeht - auf einer Auslegung des Wrtlauts
des Anspruchs 1 basiere, die durch den urspringlichen
O f enbarungsgehal t ni cht gedeckt werde. Beziglich der
oben genannt en Vorbenutzung hat sie i mwesentlichen
vorgetragen, dafll die Einspruchsabteilung in der

angef ocht enen Ent schei dung di e Aussagen der

Zeugen Kraft, Geitz und Schlarmann nicht in

hi nrei chendem MalRe gewlrdi gt habe. Auf3erdem hat sie

vor getragen, dall der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2
imH nblick auf die Druckschriften D1, D5, D6, GB-A-

2 067 153 (D7) und DE-A-2 233 182 (D8) nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Mt Schrei ben vom 26. Cktober 1998 hat di e Beschwerde-
gegnerin die Zustimung fir die Ei nfdhrung des

Ei nspruchsgrundes gemaR Arti kel 100 c) EPU verweigert.

In einer Mtteilung, die zur Ladung fir die mindlichen

Ver handl ung bei gel egt worden ist, teilte die Kammer ihre

3190.D Y A
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vor | dufige Meinung u. a. in bezug auf den "Verfahrens-
fehler” mt, auf welchen die Beschwerdefihrerin |

hi ngew esen hatte. Dabei w es die Kamer darauf hin, dalR
der Meinung des Zeugen Kraft (siehe den vorstehenden
Abschnitt VIII1.) die Meinung des Zeugen Schl ar mann

wi derspricht, nach wel cher "es physikalisch und

t heoreti sch denkbar [sei], dall bei Dauerbetrieb einer
Konbi anl age di ese ohne Hitzeschutz betrieben werden

kann".

Am 25. Novenmber 1998 i st mindlich verhandelt worden

Die weitere Beteiligte (Ei nsprechende I11), obwohl
ordnungsgenald gel aden, ist nicht erschienen. Das
Ver f ahren wurde genmdlR Regel 71 (2) EPU ohne sie
fortgeset zt.

Wahrend der mindlichen Verhandl ung reichte die
Beschwer degegnerin drei H | fsantrage ein.

Di e Beschwerdefuhrerin | hat wahrend der nindlichen
Ver handl ung i m wesentlichen vorgetragen, dal der
Cegenst and des Anspruchs 1 bzw. 2 ausgehend vom St and
der Techni k, der sich aus der Druckschrift D1 ergibt,

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Di e Beschwerdefuhrerin Il hat vorgetragen, dal3 der
Cegenst and des Anspruchs 1 bzw. 2 gegenuber dem | nhalt
der Druckschrift D1 nicht neu sei, wenn diese
Druckschrift unter Ei nbezi ehung des fachménni schen

W ssens gel esen wird. Sie hat auch vorgetragen, dal3 der
CGegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit imH nblick auf die

3190.D Y A
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Druckschriften D1, D5, D6 und D7 bzw. DE-A-3 000 725
(D 7) beruhe.

Di e Beschwerdegegnerin hat den Ausfihrungen der
Beschwer def Ghreri nnen wi dersprochen. Sie hat auch
erklart, dal3 die im Qoerbegriff des Anspruchs 1
definierten Verfahrensschritte eine zeitliche

Rei henf ol ge darstel |l en. Insbesondere sei zuerst der

Ver fahrensschritt ausgefihrt, nach wel chem der Schl auch
i n ei nem Abstand von dem frei en Ende quergeschwei 3t und
abgeschnitten wird, und erst danach erfol ge der

Ver fahrensschritt, nach wel chem di e versiegelte Lange

des Schl auches Uber den Stapel gebracht wrd.

XIll. Die Beschwerdefthrerinnen | und Il haben di e Auf hebung
der angefochtenen Ent schei dung und den Wderruf des

angef ocht enen Pat entes beantragt.

D e Beschwer degegnerin hat beantragt, die Beschwerden
zur ickzuwei sen. Hi |l fsweise hat sie beantragt, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das Pat ent

aufgrund eines der Hi | fsantrage aufrechtzuerhalten.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerden sind zul assi g.
2. Der vermeintliche Verfahrensfehler
2.1 I n der zur Ladung fur die mindliche Verhandl ung

bei gel egten Mtteilung hat sich die Kanmer mt den

3190.D U
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Argument en der Beschwerdefuhrerin Il befaldt, die sich
auf einen verneintlichen Verfahrensfehler seitens der
Ei nspruchsabt ei | ung bezi ehen (siehe den vorstehenden
Abschnitt X ) und i mwesentlichen die vorl &ufige

Mei nung vertreten, dalR diese Argunente nicht rel evant

war en.

Di esbezugli ch haben di e Beschwerdef Ghreri nnen weder
wahrend der weiteren schriftlichen Phase des
Ver f ahrens noch in der mindlichen Verhandl ung weiter
argunentiert. Aullerdem wurde die Zuruckverwei sung der

Angel egenheit an die erste Instanz nicht beantragt.

D e Kammer sieht deshal b keinen Gund, ihre
vor | aufige Meinung hinsichtich des verneintlichen
Ver f ahrensfehl ers zu &ndern und di e Angel egenheit an

die erste I nstanz zurickzuver wei sen.

Zur Vorbenutzung

Auf di ese Angel egenheit wurde seitens der

Beschwerdef ihrerin Il in ihrer Beschwerdebegrindung
vom 19. Juni 1997 ei ngegangen (siehe Abschnitt I11.1,
Seiten 6 und 7). Dort wurde beziglich der Aussagen
der Zeugen imwesentlichen vorgetragen, dal die

Ei nspruchsabteil ung i n der angefochtenen Entschei dung
den Aussagen des Zeugen Kraft, der aufgrund seiner
Tatigkeit bei den Firnmen Si Si-Wrken und | NDAG al s
Haupt zeuge anzusehen sei, weniger Gewi cht als den
Aussagen der Cegenzeugen Schl armann und Ceitz

zugesprochen worden sei

Wahrend der nundlichen Verhandl ung hat die

3190.D Y A
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Beschwerdef ihrerin Il weder etwas in bezug auf die
Aussagen der Zeugen vorgetragen noch i hre Argunente
hi nsi chtlich der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit

auf di e Vorbenutzung | NDAG gest Ut zt .

D e Kammer sieht daher keinen Gund dafdr, den
Aussagen der Zeugen Ceitz und Schl ar mann weni ger

Gewi cht als der des Zeugen Kraft zuzusprechen. D e
Kanmer ndchte in di esem Zusanmmenhang bener ken, dald
aus der N ederschrift uber di e Bewei sauf nahne der
Zeugen hervorgeht, dal3 die Firmen Si Si-Wrke und

| NDAG Schwesterfirnmen mt dersel ben Adresse waren und
dall der Zeuge Kraft zur gleichen Zeit Leiter der
Produktion bei den Si Si-Wrken und Abl ei tungsleiter
bei |1 NDAG war. Man kann daher davon ausgehen, dald es
zwi schen di esen Firnmen in bestimten Bereichen keine
Trennung der Raume und der Arbeitnehnmer gab und dal3
di e Aussagen der Zeugen Kraft sich auf einen
"internen", d. h. nicht offenkundi gen Stand der

Techni k bezi ehen.

Unt er Berucksichtigung der Niederschriften tUber die
Bewei sauf nahne durch Vernehnung der Zeugen Kraft,
Gartner und CGeitz von der Einspruchsabteil ung und der
Zeugen Schl armann und Mager vom Ant sgeri cht
Frankfurt/Main sow e der Aussagen des

Herren Hal bebauer, die aus dem Protokoll vom

29. ktober 1996 uber die o6ffentliche Sitzung des

1. Senats des deutschen Bundespatentgerichtes in der
Sache 1 Ni 3/94 (EU hervorgehen, sieht die Kanmer
kei nen Grund, di e Vorbenutzung als eindeutig bew esen
anzusehen.

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 2

3190.D Y A
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Der Oberbegriff des Anspruchs 1 definiert mttels
Auflistens von funf Verfahrensschritten ein Verfahren
zum Ver packen eines Stapels Giter mt einer
Schrunpffolie ("nmethod of packing a stack of goods
with a shrink foil"). Der erste Verfahrensschritt
betrifft di e Zufihrung des Schl auches ("the foil is
fed ... in the formof a tube ... to a shrink
frame"), der zweite Schritt das Befestigen (am
Schrunpfrahmen) und das Spreizen des freien Endes des
Schl auches ("the free end ... is secured to ... and
spread open"), der dritte Schritt das Querschwei ssen
und das Abschnei den des Schl auches ("the tube is
welded ... and cut ... to provide a sealed
length..."), der vierte Schritt das Zi ehen des

Schl auches uber den Stapel ("the sealed | ength of the
tube being carried over the stack ...") und der
fanfte Schritt die Hei Bschrunpfung ("the heat

shrinking takes place ...").

Es i st davon auszugehen, dald di ese Verfahrensschritte
in zeitlicher Reihenfolge durchgefthrt werden.

| nsbesondere erfol gt das Zi ehen des Schl auches uber
den Stapel erst, nachdem das obere Ende des

Schl auches geschwei 3t und abgeschnitten worden i st

(siehe hierzu den vorstehenden Abschnitt Xil.).

Di es geht eindeutig aus dem Wrtlaut des Anspruchs 1
hervor, aufgrund des Ausdruckes "sealed | ength" im
Mer kmal , nach wel chem di e versiegelte Lange des

Schl auches durch ei ne Abwart sbewegung des
Schrunpfrahnmen Uber den Stapel gebracht wird ("the

seal ed I ength of the tube being carried over the

3190.D Y A
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stack by the downwardly noving shrink franme").

Dar iber hi naus entspricht diese semanti sche Ausl egung
des Wirtl autes des Anspruchs 1 auch der Beschrei bung
(vgl. insbesondere Spalte 4, Zeilen 30 bis 47) und
den Zei chnungen (siehe besonders die Figur 4), welche
sich auf eine Folienhaube, d. h. auf eine versiegelte
und abgeschnittene Lange des Schl auches bezi ehen, die
am Schrunpfrahnen 1 (mttels der Geifer 18 bis 21)
befestigt ist, in welche Luft eingeblasen wird und
wel che durch die Klauen ("jaws 29, 30"; Figur 5)

frei gegeben wird, bevor der Schrunpfrahnmen zum Zi ehen
der Fol i enhaube Uber den Stapel nach unten fahrt.

I m H nblick auf die obigen Ausfuhrungen kann dem
Argunent der Beschwerdef dhrerinnen nicht gefol gt

wer den, nach wel chem di e Zeitfol ge der

Ver fahrensschritte sich nicht eindeutig aus dem
Wortl aut des Anspruchs 1 ergibt und daher der
oerbegri ff des Anspruchs 1 auch ein Verfahren deckt,
bei wel chem das Quer schwei Ben und Abschnei den des
oberen Endes des Schl auches nach dem Zi ehen bzw.
wahrend des Zi ehens des Schl auches Uber den Stapel

erfol gt.

Es ist zu betonen, dall sich die Auslegung des
Anspruchs 1 nach den Ausf Uhrungen i m vor st ehenden
Abschnitt 4.1 primar aus dem Wortl| aut des Anspruchs
ergi bt. Di ese Ausl egung steht aufllerdemin Ei nklang
mt der Beschrei bung des Ausf Uhrungsbei spiels und den
Zei chnungen des Patentes. Etwas anderes ist nicht

of fenbart.

Di e Angabe Uber den Stand der Technik in der

3190.D Y A
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Beschrei bungseinl eitung des Patents (siehe Spalte 1,
Zeilen 19 bis 21), nach wel cher ein Verfahren nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus der

Druckschrift D1 bekannt ist, stellt imvorliegenden
Fall kein richtiges Auslegungshilfsmttel dar, weil
di ese Angabe dem tatséachlichen Inhalt der
Druckschrift D1 w derspricht.

Dar iber hi naus, wenn man di ese Angabe beim

Ausl egungsvor gang heranzége, kame man zu ei ner

Ausl egung des Anspruchs 1, nach wel cher zuerst das
Zi ehen des Schl auches Uber den Stapel erfol gt und
danach das obere Ende des Schl auches geschwei 3t und
abgeschnitten wird. Di ese Ausl egung wirde nicht nur
der Beschrei bung des Ausf uhrungsbei spiels i m Patent
w der sprechen, sondern auch keine Basis in den

ursprunglichen Unterl agen haben.

Der kennzei chnende Teil der Anspruchs 1 enthalt das
Merkmal , dal3 die fur den nachstfol genden Stapel Giter
vor gesehene Folie wahrend der Hei Bschrunpfung gegen
die Htze abgeschirnt wird ("during the heat
shrinking the foil which is intended for the next
follow ng stack of goods (3) is shielded against the
heat"). Aufgrund des Ausdruckes "during the heat
shrinking"” ist dieses Merkmal im zeitlichen
Zusammenhang mt dem fianften Verfahrensschritt im

(ober begriff des Anspruchs 1 zu sehen.

Der Anspruch 2, der auf eine Vorrichtung zur
Dur chf hrung des Verfahrens nach Anspruch 1
(" Apparatus for performng the nethod according to

claiml1 ...") gerichtet ist, enthdlt im Qoerbegriff

3190.D Y A
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Vorrichtungsnerkmal e, die die Durchfidhrung der oben
genannten Verfahrensschritte ernbglichen, und im
kennzei chenden Teil ein Merkmal, das dem

kenzei chnenden Merkmal des Anspruchs 1 entspricht.
Oowohl die Auflistung der Merkmale i m Cberbegriff des
Anspruchs 2 die zeitliche Rei henfol ge der

Ver fahrensschritte i m Cberbegriff des Anspruchs 1

ni cht w derspi egel n kann, mufd aufgrund des Ausdruckes
"for perform ng the nethod according to claim1"
davon ausgegangen werden, dalR die Vorrichtung nach
dem Anspruch 2 sich dazu eignet, die imAnspruch 1
definierten Verfahrensschritte in ihrer Zeitfolge

dur chzuf thren.

Zu den Einwé&nden der Beschwerdefihrerinnen bezitglich
des Einspruchsgrundes nach Artikel 100 c¢) EPU bzw.
der Auslegung des Anspruchs 1

Auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU

bezi ehen sich weder die Einspruchsschriftsatze der
Beschwer def Ghreri nnen noch die Beitrittserkl aung der
weiteren Beteiligten. DarUber hinaus hat sich keine
der Entschei dungen der Ei nspruchsabteilung (vgl, die
vor st ehenden Abschnitte I11., V. und VII.) mt diesem
Ei nspruchsgrund befal3t. Ei nwénde in bezug auf

Artikel 100 c) EPU sind deswegen erstmals im

vor |l i egenden Beschwer deverfahren erhoben worden.

Angesi chts der Stel l ungnahnme der G of3en

Beschwer dekammer G 10/91, ABI. EPA, 1993, 420, 408
(Abschnitt 18) durfen i m Beschwerdeverfahren neue
Ei nspruchsgrinde nur mt dem Ei nverstandnis der
Pat enti nhaberin geprift werden (Stellungnahne,
Antwort Nummer 3).
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Da di e Beschwerdegegnerin i hre Zustimmung verwei gert
hat (siehe den vorstehenden Abschnitt 1X. ), kann die
Kamer imvorliegenden Fall sich nicht mt der Frage
bef assen, ob der CGegenstand des Patentes Uber den

I nhal t der wurspringlichen O fenbarung hi nausgeht.

Di e Beschwerdefihrerin Il hat zusatzlich vorgetragen,
dall bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
des Cegenstandes des Anspruchs 1 des erteilten
Patentes in der zweiten Entscheidung der

Ei nspruchsabt ei | ung davon ausgegangen sei, dal3 bei
dem Ver fahren nach dem Anspruch 1 zum Zwecke der
Abschi rmung des Folienendes vor der Warne des

f ol genden Schrunpfvorganges "erneut ein Schliel3- und
danach ein O f nungsvorgang durchgef ihrt werden, sei
es der entsprechend breiten Querschwei Bbal ken, sei es
ei gens angeordneter Abschirnbleche o. a " (vgl. die
Ent schei dung vom 18. Januar 1993, Seite 10, letzte
Zeile bis Seite 11, dritte Zeile). Mt dieser

Ausl egung des Anspruchs 1 werde in dessen Wrtl aut
etwas hineininterpretiert, was in den urspriunglichen

Annel dungsunt erl agen ni cht of fenbart gewesen sei.

Die Kanmer stellt fest, dal die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit in der zweiten Entschei dung
der Einspruchsabteilung auf einer Auslegung des
Anspruchs 1 basiert, die sich nicht eindeutig aus dem
Wortl aut des Anspruchs ergibt, insofern als diese
Ausl egung sich auf Querschwei Bbal ken (d. h.

Quer schwei Bbacken) bzw. Abschirnbl eche (d. h. Platten
oder Abschirnmungen) bezieht, die erst Gegenstand der

abhangi gen Anspriche 3 bis 5 sind.
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Auf jeden Fall konnte die Antwort auf die Frage, ob
di e Ausl egung ei nes Anspruchs seitens der ersten

I nstanz unrichtig ist bzw. keine Basis in den
urspringlichen Unterlagen hat, lediglich zur
Feststel lung fuhren, dal ein Beurteilungsfehler
seitens der ersten Instanz vorliegt. Die Antwort auf
di ese Frage ist fur das Auffinden der Entscheidung in
der zweiten Instanz insofern unerheblich, als die
Kamer bei der Beurteilung der Patentfahigkeit des
beansprucht en Gegenstandes i m Hi nblick auf Neuheit
und erfinderische Tatigkeit nicht an die Auslegung
des Anspruchs seitens der ersten |Instanz gebunden

i st.

Das Prioritatsrecht des angefochtenen Patents

Die Kammer stellt fest, dall die Gesantheit der
Prioritatsunterlagen (DE-A-3 117 531) weder explizit
noch inplizit die Abschirnmung der fir den
nachst f ol genden St apel vorgesehenen Folie of fenbaren.
Das Prioritatsdatumvom 4. Mi 1981 kann daher dem
angef ocht enen Patent nicht zugeschri eben werden. Fur
di e Anwendung des Artikels 54 EPU gilt daher der
Annel detag vom 30. April 1982.

Di es wurde von der Beschwerdegegnerin nicht

bestritten.

Di e Druckschriften D7 bzw. D 7 gelten somt als Stand
der Techni k nach Artikel 54 (2) EPU

Zur Neuheit
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 ist neu.

Di e Neuheit des Cegenstandes des Anspruchs 1 bzw 2
i st von der Beschwerdefiuhrerin Il lediglich im
H nblick auf die Druckschrift Dl bestritten worden.

Di esbezuglich hat die Beschwerdefuhrerin Il fol gendes

vor get ragen

Der Fachmann, der die Druckschrift D1 Iiest, kenne
auf grund sei nes fachmanni schen Wssens die

G undprobl emati k des Hei Bschrunpfens einer Folie. Er
wi sse, dalR wahrend des Schrunpfens Hitze in ei nem
MaRe erzeugt wird, die von einigen Faktoren (w e

z. B. die Tenperatur der Brenner oder die Taktzeit
der Maschi ne) abhéangt, und dalR die Folie vor einem
vorzeitigen Schrunpfen geschitzt werden soll.

Auf grund sei nes G undw ssens verstehe der Fachmann
bei m Lesen der Druckschrift D1, dalR ei ne Abschirnung
der nachkomrenden Folie inplizit vorhanden sein nuf3.
Daher beschrei be die Druckschrift DL nicht nur (in
expliziter Weise) alle im Qberbegriff des Anspruchs 1
auf gef Uhrten Merkmal e, sondern auch die

kennzei chnenden Merkmal e, und sei auch fur den

Cegenst and des Anspruchs 1 bzw. 2 neuheitsschadli ch.

Di e Kanmer kann di esem Argunent der Beschwer de-
fdhrerin Il nicht folgen, weil es eindeutig auf einer

ex post facto Betrachtungswei se beruht.

Die Druckschrift D1, die eine Vorrichtung zum

Auf bringen einer Hulle auf eine zu verpackenden
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Ladung betrifft, befalRt sich primar mt einer

Auf gabe, die darin besteht, die Hille zuverl &ssig und
in einfacher Wi se Uber die Ladung zu zi ehen (siehe
Seite 3, 3. Absatz). Aullerdem offenbart diese
Druckschrift auch die Mglichkeit, die Uber die
Ladung gezogene Hil |l e wahrend der Aufwartsbewegung
des Rahmens, der dem Zi ehen der Folie Uber die Ladung
dient, mt Hlfe von Warnequel | en, die am Rahnen
befestigt sind, zu schrunpfen (siehe Seite 17,

1. Absatz, 4. Satz und 2. Absatz). Die

Druckschrift D1 weist weder auf die Problematik des
vorzeitigen Schrunpfens der fir die néchstfol gende
Ladung vorgesehenen Folie noch auf irgendwel che
Abschi rmung di eser Folie hin. I mGegenteil offenbart
di ese Druckschrift die Mglichkeit, dal die fur die
nachst f ol gende Ladung vor gesehene Folie zur
Beschl euni gung der Schrunpfung vorgewarnt wird (siehe
Seite 18, 1. Absatz).

Daher sind die i mkennzei chnenden Teil des
Anspruchs 1 bzw. 2 enthaltenen Merkmal e nicht in der
Druckschrift D1 offenbart.

Dar tiber hi naus, w e auch durch di e Beschwerdegegnerin
wahrend der mindlichen Verhandl ung ausgef ihrt wurde,
of fenbart die Druckschrift Dl das im Ooberbegriff des
Anspruchs 1 offenbarte Merkmal nicht, nach wel chem
di e versiegelte Lange des Schl auches durch eine
Abwar t sbewegung des Schrunpfrahnmen Uber den Stapel
gebracht wird ("the sealed |l ength of the tube being
carried over the stack by the downwardly novi ng

shrink frame").
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Es geht eindeutig aus der Druckschrift D1 (siehe

i nsbesondere die Figur 7) hervor, dalR die Folie
zuerst von einem Vorrat 5 in Form ei nes Schl auches
ei nem Kettesystem 6 zugefuhrt wird, wobei das freie
Ende des Schl auches von G eiferzangen ergriffen und
ausei nander gezogen bzw. gespreizt wird, dal dann das
frei e Ende des Schl auches an ei nem Rahnen 52
befestigt und mttels Spreizfinger 51 aufgespannt

wi rd, wobei der aufgespannte Schl auch durch die
Abwar t sbewegung des Rahnmens 52 uber die Ladung
gebracht wird, dalR nach Stillsetzung des Rahnens 52
(si ehe insbesondere den die Seite 11 und 12
Uber br ickenden Absatz in Verbindung mt Seite 14,

2. Absatz, 1. Satz) der Schlauch quergeschwei 3t und
abgeschnitten wird, und dal3 di e Hei Bschrunpfung
wahrend der darauffol genden Aufwart sbewegung des
Rahnmens 52 erfol gt.

. 2.4 Daher unterschei det sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 vom Verfahren nach der Druckschrift D1

ni cht nur dadurch,

i) dalR die fur den nachstfol genden Stapel Giter
vor gesehene Folie widhrend der Hei Bschrunpfung
gegen die Htze abgeschirnt wird ("during the
heat shrinking the foil which is intended for
the next follow ng stack of goods (3) is

shi el ded agai nst the heat"),

sondern auch durch die Zeitfol ge der Verfahrens-

schritte, namich dadurch

ii) daB die versiegelte Lange des Schl auches durch
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ei ne Abwart sbewegung des Schrunpfrahnmen Gber
den Stapel gebracht wird (siehe hierzu den
vor st ehenden Abschnitt 4.1).

Zur erfinderischen Tatigkeit

Nach Auffassung sowohl der Beschwerdef Ghrerinnen als
auch der Beschwerdegegnerin ergibt sich der

nachst kormende Stand der Techni k aus der
Druckschrift D1.

I m H nblick auf die Ausfihrungen in den vorstehenden
Abschnitten 7.2.3 und 7.2.4 unterscheidet sich der
Gegenst and des Anspruchs 1 vom Verfahren nach dem
nachst kormenden Stand der Techni k m ndestens durch
das Merkmal i), siehe den Abschnitt 7.2.4.

Das Merkmal i) ist im Zusammenhang mt demim

(ber begriff des Anspruchs 1 enthaltenen Merkmal zu
betrachten, nach welchemdie Folie vom Vorrat dem
Schrunpfrahnmen von oben zugefidhrt wird. Durch das
Merkmal i) wird verhindert, dall die nach oben

st ei gende Warne, die wahrend des Schrunpfvorganges
erzeugt wird und deren Mald sich mt steigender

Ar bei t sgeschwi ndi gkeit steigert, die fir den
nachst f ol genden Stapel Giter vorgesehene Folie

vorzeitig schrunpfen | afit.
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Daher ist die zu | 6sende techni sche Aufgabe darin zu
sehen, die Arbeitsgeschw ndi gkeit eines Verfahrens
zur Verpackung eines Stapels mt einer Schrunpffolie
zu steigern, bei welchem der Schrunpfrahnmen nicht nur
das Zi ehen der Schrunpffolie tUber den Stapel, sondern
auch deren Schrunpfen ernbglicht (d. h. bei
sogenannt en Konbi - Anl agen, in wel chen das Zi ehen der
Fol i e Uber den Stapel und das Schrunpfen der Folie in

einer Arbeitsstation stattfinden).

Es ist daher zu prufen, ob der Fachmann im Stand der
Techni k ei nen H nweis bzw. eine Anregung findet, der
bzw. die ihn zur beanspruchten L6sung di eser Aufgabe
fahrt.

Di esbezuglich bezogen sich die Beteiligten auf die
Druckschriften D5 und D6, die bereits wahrend des

Ei nspruchsverfahrens zitiert worden waren, sow e auf
di e Druckschriften D7 bzw. D 7 und D8, die kurz vor
der nundlichen Ver handl ung vom 25. Novenber 1998

vor gel egt worden sind.

Di e Druckschrift D5 bezieht sich auf ein Verfahren,
bei welchemein deformerbares Gut (z. B. eine
Wl | decke) zuerst in einem schrunpffahi gen Beut el

ver packt wi rd, wobei danach di e Verpackung durch

ei nen Schrunpftunnel gefidhrt wird. Wahrend des

Schr unpf vor ganges werden di e obere und untere
Begrenzungsf | &che der Verpackung mt ei nem

war mei sol i erenden Material unter einem sol chen Druck
abgedeckt, daR die Schrunpfung nur an den seitlichen

Fl achen der Verpackung stattfindet.
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Di e Druckschrift D6 bezieht sich auf eine
Vorrichtung, bei welcher ein Textil bahnstick, das
zuerst mt einer schrunpffahigen Folie umhidllt wird,
durch einen Schrunpftunnel gefidhrt wrd. Wihrend des
Schr unpf vor ganges werden di e obere und untere
Begrenzungsf | d&che der Verpackung mt Abdeckel enent en
zur Verm nderung der Hitzew rkung und deswegen der
Schrunpfung abgedeckt, damit eine unerwinschte

Vel | enbi | dung bei den abgedeckten Fl &chen verm eden
W rd.

D e Druckschrift D7 bzw. D 7 bezieht sich auf eine
Maschi ne zum Ver packen eines Stapels Giter mt zwei
senkrecht zuei nander angeordneten Schrunpffolien,
wobei die Schrunpffolien durch di e Abwartsbewegung
ei nes Rahnmens 2 Uber den Stapel derart gezogen

wer den, dalR jede Schrunpffolie die Qherseite und zwei
Sei t enwande des Stapel s Uberdeckt, wobei wahrend der
dar auf f ol genden Auf wart sbewegung des Rahnens 2 die

Hei Bschrunpfung erfol gt.

Di e Druckschrift D8 bezieht sich auf eine Anlage, in
wel cher das Uberzi ehen der Ladung nit der Folie und
das Schrunpfen in zwei Arbeitsstationen ausgefuhrt

W rd.

8.4.1.1 Das Probl em der fruhzeitigen Schrunpfung der
Schrunpffolie bzw. des Schrunpfbeutels tritt bei den
in den Druckschriften D5 und D6 beschri ebenen
Vorrichtungen nicht auf, weil die Unhillung des Cutes

und di e Schrunpfung oOrtlich separat erfol gen.

Dassel be gilt fiar die Anlage nach der

Druckschrift D8, die weniger relevant als die
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Druckschrift D5 bzw. D6 i st.

Den Druckschriften D5 und D6 kann nur die Lehre

ent nommen wer den, dafl wahrend des Schrunpfvorgangs
Teil e der zu schrunpfenden Folie durch Abdeckel enente
der \Warneei nwi rkung ent zogen werden (D5) bzw. be

Teil en der Schrunpffolie die Warnmeei nw rkung

verm ndert wird (D6).

Angesi chts di eser Ausfuhrungen ist das Argunent der
Beschwer def threrin I, nach wel chem den
Druckschriften D5 und D6 ent nommen werden kann, dal
Schrunpffolien vor der gewlinschten Schrunpfung vor
Tenperaturen zu schitzen seien, die den
Schrunpf vor gang ausl 6sen koénnen, nicht rel evant.

8.4.1.2 Die in der Druckschrift D7 bzw. D 7 beschri ebene
Erfindung, die sich mt der Aufgabe befalit, eine
Ver packungsnaschi ne zu schaffen, die die Urhill ung
des Gutes und die Schrunpfung in einer einzigen
Arbei tsstation durchfdhren kann, geht von ei nem Stand
der Techni k aus, bei wel chem Urhul | ung und

Schrunpfung separat erfol gen

Mt der Problemati k der nach oben stei genden Warne
befal3t sich die Druckschrift D7 bzw. D 7 nicht. Es
ist festzustellen, dalR der Rahnmen 2 der in der
Druckschrift D7 bzw. D 7 beschriebenen Vorrichtung
nicht nur die Mttel zum Zi ehen der Schrunpffolien
Uber den Stapel und die Thernokonvektoren zum
Schrunpfen der Schrunpffolien, sondern auch zwei
Folienrollen tragt, und dall die Folienabschnitte, die
far den nachstfol genden Stapel vorgesehen sind, sow e

teilweise die Folienrollen sich unterhal b des
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Rahnmens 2 befinden. Die Druckschrift D7 bzw. D 7
of fenbart auch keine Hitzeschutzeinrichtung bzw
kei ne Abschi rmung zw schen dem Schr unpfrahnmen und den
Fol i enabschnitten, die fir den nachstfol genden Stapel

vor gesehen sind.

Di esbezuglich hat die Beschwerdefihrerin 11

vor getragen, dald bei der Verpackungsvorrichtung nach
der Druckschrift D7 bzw. D 7 der Rahnen 2, wie er in
den Figuren 1, 3 und 4 dargestellt ist, eine

War meabschi rmung gewahrl ei stet. D e Kamrer kann

di esem Argunent aus den fol genden G unden nicht

fol gen. Erstens geht es aus der Beschrei bung dieser
Druckschriften hervor, dalR der Rahnmen aus vier

waager echten, mtei nander verbundenen St aben bzw.
"four horizontal rods connected to one other" besteht
(siehe D7, Seite 5, Zeilen 1 bis 6 bzw. D7, Seite 1
Zeile 125 bis Seite 2, Zeile 1) und di e Fuhrungen fur
di e Zangen 8, die Thernokonvektoren 5 und die
Folienrollen 7 tragt. Zweitens, sind die Figuren 1, 2
und 4 der Druckschrift D7 bzw. D 7 als schemati sche
Dar st el | ungen anzusehen (siehe D7, Seite 1, Zeilen 95
bis 108 bzw. D 7, Seite 3, Zeile 27 bis Seite 4,
Zeile 13). Dall dem Rahnen 2 eine zuséatzliche
Funktion, namich die Funktion der \Warneabschirnung,
zugeschri eben wird, beruht eindeutig auf einer ex

post facto Betrachtung der Druckschrift D7 bzw D 7.

8.4.1.3 Auf einer ex post facto Betrachtungwei se beruht auch
das weitere Vortragen der Beschwerdefihrerin I, nach
wel chem di e Zangen 8, die das freie Ende der Folie
erfassen und es Uber den Stapel waagerecht ziehen,

das freie Ende vor dessen vorzeitigen Schrunpfen
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schutzen. Die Druckschrift D7 bzw. D 7 enthalt

Uber haupt keinen Hi nweis, der einen solchen Schl ul3
zul &Bt. Im Gegenteil, es ist aus den Figuren 5 und 6
ersichtlich und aus der Beschrei bung (siehe z. B
D7, Seite 6, Zeilen 6 bis 12) verstandlich, dal

auf grund der Anwesenheit von Vertiefungen 11 die
Zangen 8 das freie Ende der Folie nicht Uberdecken

konnen.

Daher weisen die Druckschriften D5, D6, D7 bzw. D 7
und D8 weder auf eine Problematik hin, die sich auf
di e Erhohung der Arbeitsgeschw ndigkeit im
Zusanmenhang mt der bei der Schrunpfung erzeugten
War me bezieht, noch liefern sie eine Anregung, die
zur beanspruchten Loésung fuhren kann. I n Abwesenheit
ei ner kausal en Bezi ehung zw schen dem I nhalt dieser
Druckschriften und der zu | 6senden Auf gabe wirde der
Fachmann kei ne di eser Druckschriften zur L6sung

sei ner Auf gabe heranzi ehen.

Di e Beschwerdef iihreri nnen haben auch vorgetragen, dald
di e Beschrei bung des angefochten Patentes (Spalte 1,
Zeilen 26 bis 31) einen Nachteil (d. h. das
vorzeitige Schrunpfen der fir den nachst konmenden

St apel vorgesehenen Folie) erl autere, der bei demals
bekannt angegebenen Verfahren auftritt. Das

angef ocht ene Pat ent wei se ausdricklich auf den Ot,
an dem di e nachteilige Beeinflussung der
Schrunpffolie stattfindet (d. h. auf den oberen
Bereich der Anlage, in welcher sich die Folie fir den
nachst kormenden St apel befindet), und auf die
physi kal i schen Ursachen, die di esen Nacht ei

bewi rken. Dall ein solcher Nachteil bei einer
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sogenannt en "Konbi - Anl age” auftritt (d. h. daR die
Folie fur den nachst konmenden Stapel auf Warne
vorzeitig reagiert), sei eine Tatsache, die entweder
auf grund der Angaben in der Beschrei bung des Patentes
al s bekannt zu betrachten sei oder sofort vom
Fachmann ohne erfinderi sche Lei stung erkannt werde.
Nachdem der Fachmann festgestellt habe, dalR es einen
sol chen Nachteil gibt, sei es fdr ihn naheliegend,

ei ne War neabschi rmung vorzusehen und zur

beanspruchten L6sung zu kommen.

D esen Argunenten kann di e Kammer nicht fol gen.

Ei nerseits beruhen di ese Argunente allein darauf, dald
in der Beschrei bung des Pat entes angegeben ist, dal
di ese Problemati k i m Zusanmenhang mt der

Lei stungsst ei gerung der Maschine steht. Eine andere
Fundstell e, die diese Problematik skizziert, |iegt

ni cht vor. Deswegen tragt auch die Problenstell ung
zur Bej ahung der erfinderischen Tatigkeit bei.
Andererseits setzten diese Argunente auch voraus, dal3
di e beanspruchte LOsung di e einzige Mglichkeit
darstellt, die festgestellten Nachteile zu
beseitigen. We seitens der Beschwerdegegnerin

ausgef Uhrt wurde, hatte man z. B. die Folie fir den
nachst kommenden St apel wegfahren oder den Abstand

zwi schen dem Schrunpfrahnmen (in seiner oberen
Stellung) und der Folie vergro6RBern oder die
Gasbrenner nach dem Schrunpfvorgang mt kalter Luft
spul en oder die Gasbrenner an die Verpackung heran-
bri ngen kdnnen. Daher befand sich der Fachmann ni cht
in einer Lage, von wel cher er zwangsl aufig zur

beanspruchten Losung hatte konmen missen.
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Beziglich der Angaben in Spalte 1, Zeilen 26 bis 31
des angefochtenen Patentes hat di e Beschwerde-
fahrerin | auf die Richtlinie 9.3 imKapitel IV des
Teils Cder Richtlinien fiar die Prdafung im

eur opai schen Patentant hi ngewi esen und vorgetragen,
dall bei der Prifung der erfinderischen Tatigkeit auch

spatere Erkenntni sse zu beriucksichtigen sind.

Aus der Tatsache, dalR i m angefochtenen Patent darauf
hi ngew esen wird, dalR bei m Verfahren nach dem St and
der Technik ein vorzeitiges Schrunpfen der fir den
nachst kormenden St apel vorgesehenen Folie bei

er hoht er Arbeitsgeschw ndi gkeit stattfindet, kann man
aber nicht herleiten, dalR die Problematik des
vorzeitigen Schrunpfens dem Fachmann zum Zei t punkt
des Annel det ages des angef ocht enen Pat ent es bekannt
war. Imvorliegenden Fall wird im Streitpatent

aner kannt, dall die Druckschrift D1 den

nachst kormenden Stand der Techni k darstellt, und

di ese Druckschrift gewirdigt. Dies inpliziert aber

ni cht, dall auch die Nachteile, die dem Stand der
Techni k zugeschri eben werden, bekannt waren. ES ist
aulRerdem festzustell en, dalR i mvorliegenden Fall die
Wir di gung der Druckschrift D1 und di e Angabe in
Spalte 1, Zeilen 26 bis 31 wahrend des

Ertei l ungsverfahrens des angefochtenen Patentes

ei ngef Uhrt worden si nd.

Daher kann di e Kammer auch aus di esem G und dem

Argunent der Beschwerdefthrerin I nicht folgen.
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Es ist aulerdem festzustellen, dal die

Druckschrift D1 sogar auf die Mglichkeit hinweist,

ei ne Vorwarmung der fur die nachstfol gende Ladung

vor gesehenen Folie zur Beschl euni gung der Schrunpfung
vor zunehnen, bevor diese Folie Uber die zu

ver packende Ladung gezogen wird (siehe den

vor st ehenden Abschnitt 7.2.2). Mt anderen Wrten:

Der nachst konmende Stand der Technik liefert nicht
nur keinen H nweis auf die beanspruchte LOsung,
sondern wei st auch in di e entgegengesetzte Ri chtung.

Angesi chts der obi gen Ausfuhrungen ergi bt sich der
CGegenstand des Anspruchs 1 fiur den Fachmann nicht in
nahel i egender Wi se aus dem Stand der Technik
(Artikel 56 EPU).

Bezuglich des Merknmals ii), das im Qoerbegriff des
Anspruchs 1 enthalten ist, haben die Beschwerde-

f Ghreri nnen darauf hi ngewi esen, dal in der

Beschrei bung des Patentes (Spalte 1, Zeile 19 bis 21)
angegeben wird, dall ein Verfahren nach dem

(ober begri ff des Anspruchs 1 aus der Druckschrift D1
bekannt ist. Da erst wahrend der nundlichen

Ver handl ung festgestellt wurde, dall mt dem

Merkmal i) ein weiterer Unterschied vorliegt, kdnne
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit

| ediglich das Merkmal i) als unterschei dendes Merkma

betracht et werden

Di e Kanmer kann di esem Argunent nicht folgen, weil es
ei ne unrichtige Ausl egung des techni schen Inhaltes

der Druckschrift D1 voraussetzt.
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Auf jeden Fall, w e sich aus den vorstehenden

Ausf ihrungen ergi bt, hat das Merkmal ii) bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit keine Rolle
gespielt.

8.9 D e Ausfidhrungen in den vorstehenden Abschnitten 8.1
bis 8.7 gelten mutatis mutandis fir den Gegenstand
des Anspruchs 2.
Di e Anspriche 3 bis 6 stellen besondere
Ausf Uhrungsarten der im Anspruch 2 definierten
Vorrichtung dar.

9. Daher hat das erteilte Patent Bestand. Es ist somt

ni cht notwendi g, auf die Hilfsantré&ge der
Beschwer degegnerin ei nzugehen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

Di e Beschwerden werden zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
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S. Fabi ani C. Andries
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