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Orientierungssatz:
| . Regel 7l1la(2) EPU ist auf die Verfahren vor den
Beschwer dekamer n anwendbar .
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gednderter Patentanspriche i m Rahnmen eines Hil fsantrags, auch
wenn sie in dem Ladungsbescheid nicht angefordert sind.

I11. Uberreicht die Patentinhaberin geanderte Patentanspriche
erst in der nmindlichen Verhandlung, so |iegt es im Ernessen
der Beschwer dekamrer di ese Patentanspriche nicht zu

ber ticksi chti gen, insbesondere

- wenn sich der dem Verfahren zugrundel i egende Sachver hal t
ni cht verandert hat und

- wenn eine weitere Recherche fiur die Priufung der als

Ei nspruchsgrund vor gebracht en mangel nden Pat ent f &hi gkei t
notwendi g ist.
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Sachverhalt und Antréage

0047.D

Di e Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des europai schen
Patents Nr. 0 496 704 (Annel denummer 92 810 033.8).

Di e Beschwer degegneri nnen (Ei nsprechenden 01 und 02)

| egt en gegen das Patent Einspruch ein und beantragten,
das Patent wegen mangel nder Pat enf ahi gkeit zu

wi der r uf en.

Si e beriefen sich dabei u. a. auf die fol genden

Dokurnent e:

ES3: US- A-4 664 284

E7: "Neue Verpackung" 12/90, Seiten 30 bis 33

E13: "New application of high barrier resin EVAL",
Food and Beverage, Nov. 4-5 1986

E15: "Barrier filmextends product life", European

Plastics News Cct. 1988, p. 48

Mt am 6. Oktober 1998 zur Post gegebener Entschei dung
wi derrief die Einspruchsabteilung das Patent.

Cegen di ese Entscheidung | egte di e Beschwerdef ihrerin
(Patenti nhaberin) am 2. Dezenber 1998 unter Zahl ung der
vor geschri ebenen Gebuhr Beschwerde ein.

D e Beschwer debegr tndung wurde am 22. Januar 1999
ei ngerei cht.

Der Ladung zur mundlichen Verhandl ung wurde ein Bescheid
der Beschwer dekanmer bei gefigt, der die vorl aufige
unver bi ndl i che Auffassung der Kamrer enthielt, wonach

ni cht erkennbar sei, dall es einer erfinderischen
Tatigkeit bedurfte, um zum Gegenstand des Patent -
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anspruchs 1 zu gelangen, und in demgleichzeitig die
Betei |l i gt en darauf aufmerksam gemacht wurden, dald
eventuel |l e Stel |l ungnahmen oder Unterl agen rechtzeitig,
d. h. spatestens einen Mnat vor der mindlichen

Ver handl ung ei ngerei cht werden sollten

D e mindl i che Verhandl ung vor der Kammer fand am
19. Septenber 2000 statt.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
eur opdi schen Patents auf der Basis eines zu Begi nn der
nundl i chen Ver handl ung vor gel egt en Pat ent anspruchs 1
gemall Hauptantrag, hilfsweise unter Streichung der
Worter "aus Athyl en-Vinyl al kohol - Copol ymer™ im

Kennzei chen di eses Pat entanspruchs 1

Di e Beschwer degegneri nnen (Ei nsprechenden 01 und 02)
beantragten, die Beschwerde zurickzuwei sen

Pat ent anspruch 1 gemal3 Hauptantrag | autet:

"Ver packungst ube bestehend aus ei nem geschwei ssten
Tubenrohr (10) aus ei nem Mehrschi cht - Kunst st of f - Lam nat,
unf assend ei ne aus ei nem Kunststoff gebil dete
Sperrschicht (12) beidseits beschichtet mt je einer
Schicht (13, 14) aus ei nem Pol yat hyl en oder

Pol ypropyl en, wobei die Sperrschicht (12) und die aus
Pol yat hyl en oder Pol ypropyl en best ehenden Schichten (13,
14) vermttels Haftvermttlern mteinander verbunden
sind und ei nem aus Kunststoff, vorzugswei se Pol yathyl en
gebi l deten, mt dem Tubenrohr (10) verbundenen Tubenkopf
(11), gebildet aus Schulterteil (15) und Ausguss (16),
mt einer eine Diffusionssperre bildenden Einrichtung
(26) aus ei nem Mehrschi cht - Kunst st of f - Lam nat, unfassend
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ei ne Schi cht aus ei nem Pol yat hyl en oder Pol ypropyl en und
ei ne aus Kunststoff gebil dete Sperrschicht,

dadur ch gekennzei chnet,

dass di e Kunststoff-Sperrschicht (12) des Tubenrohres
(10) und der eine Diffusionssperre bildenden Einrichtung
(26) aus Athyl en-Venyl al kohol - Copol ymer oder aus

Pol yat hyl ent er epht al at besteht und dass die eine

Di ffusi onssperre bildende Einrichtung (26) auf der dem

| nneren der Tube (10) zugewandten Seite des
Schulterteiles (15) des Kopfes (11) angeordnet i st,

wobei sich die Einrichtung (26) einends m ndestens von
ei nem Rohrende (19) der Tube (10) und anderenends bis zu
einer Eintrittsoffnung des Ausgusses (16) erstreckt und
di e Schicht aus Pol yat hyl en oder Pol ypropylen mt dem
Tubenkopf (11) verbunden ist."

Pat ent anspruch 1 gemél3 Hauptantrag unterschei det sich
vom Pat entanspruch 1 in der erteilten Fassung durch die
H nzuf tgung "geschwei ssten” in Zeile 1 des erteilten
Pat ent anspruchs 1.

Zur Stutzung ihrer Antrage brachte di e Beschwerde-
fdhrerin (Patentinhaberin) fol gendes vor:

i) Mt der Hi nzufigung des Wrtes "geschwei ssten" in
Zeile 1 des erteilten Patentanspruchs werde im
Pat ent anspruch 1 gemal3 Hauptantrag Kkl argestellt,
dall di e beanspruchte Erfindung ausschlief3lich
ei ne geschwei Bte Tube betreffe, die aus ei nem
Mehr schi cht - Kunst st of f - Lam nat durch W ckeln
hergestellt werde, wobei die StolRRenden des
Lam nats ei nander Uberl appen und m tei nander
verschwei Bt seien. Eine derartige Herstellung
gehdre zu ei nem Gebiet, das mt dem der
extrudi erten oder gebl asenen Verpackungst uben
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ni cht vergl ei chbar sei

Laut Ladungsbeschei d der Beschwerdekamer sei das
Dokunent E3 Ausgangspunkt four die Erfindung, da
dort eine Verpackungstube beschrieben sei, deren
Tubenr ohr aus ei nem Met al | / Kunst st of f - Lam nat
hergestellt sei, wobei die Sperrschicht durch die
i nnere Metallschicht gebildet sei. We in dieser
Druckschrift ausdrucklich angegeben sei, erfille
di e i nnere Kunststoffschicht jedoch in erster

Li ni e di e Auf gabe, den Kontakt des Fillgutes mt
der Metallschicht zu verhindern, wihrend die an
der AulRenseite des Rohrkorpers |iegende
Kunst st of fschicht die Metall schicht gegen
Korrosi on schitze und der Verpackung ein

gefal liges AuReres gebe.

Es werde nicht bestritten, dal3 die sperrend

wi rkenden Ei genschaften von EVAL (Athylen-

Vi nyl al kohol - Copol yner) in Dokunent E13 in

Ver gl ei chsver suchen nachgew esen worden sei en und
dall di eses Material dort u. a. auch fidr Kosneti k-
t uben enpfohl en werde. Der Fachmann werde jedoch
kei nesfal |l s dazu angeregt, in Kenntnis von E13
di e Metal |l sperrschicht durch EVAL oder PETP
(Poyat hyl enterephtal at) zu ersetzen, weil EVAL
far Metall, in der Regel Al umnium fir den
Fachmann kein realistischer, auf der Hand

| i egender Ersatz sei. Zum Zeitpunkt der Annel dung
des angefochtenen Patents sei namich nach
herrschender Meinung der Fachwelt die Sperr-

wi rkung ei ner EVAL- Sperrschicht fur hochwertige
Aroma- und Duftstoffe enthaltende Verpackungs-
guter bei weitem nicht ausreichend gewesen, im
Unt er schi ed zur Sperrw rkung ei ner Al um ni um
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d. h. Metall-Sperrschicht. Es kdnne daher kei nem
Zwei fel unterliegen, dall EVAL kein &aquival entes
Material zu einer Metall-Sperrschicht sei.

Dar iber hi naus sei EVAL aullerst wasserenpfindlich
und verliere bei Feuchtigkeit seine Sperreigen-
schaften gegen O,, N,, CO, und Wasserdanpf. Hi nzu
komme, dal} auch stei gende Tenperaturen

Sperrei genschaften abbauten. Der Fachmann wirde
auch aus di esem G und EVAL i m praktischen
Gebrauch nicht in Betracht ziehen. Aul3erdem wirde
der Fachmann vom Ei nsatz von EVAL be

ver schwei Bt en Tuben deshal b abgehal ten, weil

di eses Material eine relativ schlechte

Ver schwei Bbarkeit habe und somt fir die

Her stel | ung von verschwei Bt en Tuben ungeei gnet
sei .

E13 gebe zwar eine Anregung, EVAL laminiert mt
LDPE ("Low Density Pol yehtyl ene") fiur Tuben

ei nzuset zen, verschwei ge aber die wesentlichen
negativen Ei genschaften von EVAL, Uber die sich
der Fachmann hi nwegsetzen misse, um ausgehend von
E3 in Verbindung mt E13 zum Gegenstand des

Pat ent anspruchs 1 zu gel angen. Von Pol yet hyl en
(niedriger, mttlerer oder hoherer Dichte) sei

ei ne gute Sperrw rkung gegen Wasserdanpf, aber

ei ne unzurei chende Sperrw rkung gegen Sauer st of f,
Kohl endi oxyd und Stickstoff bekannt. Deshal b sei
di e Konbi nati on von EVAL und Pol yet hyl en bei

ei ner Verpackungstube mt verschwei 3t em Tubenr ohr
nicht zu erwarten

Die Erfindung stelle keinen einfachen Material -
ersatz, sondern eine gluckliche Konbination von
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zwei verschi edenen an sich teil wei se bekannten
Wer kst of fen zur LOsung der erfindungsgenillen

Auf gabe dar, wobei nicht vorauszusehen gewesen
sei, mt Tuben der beanspruchten Art fur
hochwerti ge Verpackungsguter "shelf |ifes"
(maxi mal e Lagerdauer plus voraussichtliche

Ver brauchszeit) zu erreichen, die i mwesentlichen
gl eich seien we bei Mtall-Lam nattuben

D e Beschwerdegegnerin | (Ei nsprechende 01) w dersprach
detailliert dem Vorbringen der BeschwerdefUhrerin
(Patenti nhaberin). Sie beantragte, dal der Hilfsantrag
der Beschwerdef hrerin nicht zugel assen werde, da er
erst wahrend der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer
tuberrei cht worden sei

Die seit dem 1. Juni 1995 wirksame Regel 7l1a bestinme,
dall mt der Ladung zur nundlichen Verhandl ung ein
Zei t punkt bestimmt werde, bis zu dem Schriftsatze zur
Vor berei tung der Verhandl ung ei ngereicht werden kénnen.
Nach di esem Zeit punkt vorgebrachte neue Tatsachen und
Bewei smttel sow e eingereichte neue Unterlagen, d. h.
imvorliegenden Fall der neue Hi | fsantrag der

Pat ent i nhaberin, brauchen nicht bericksichtigt zu
werden, soweit sie nicht wegen einer Anderung des dem
Ver f ahren zugrundel i egenden Sachverhalts zuzul assen

si nd.

I n dem Ladungsbeschei d der Beschwerdekamer sei diese
Frist auf einen Monat vor dem Termi n zur mindlichen

Ver handl ung festgesetzt worden. Der Hilfsantrag sei ohne
triftige G unde nach di esem Zeit punkt ei ngereicht worden
und sei deshal b aufgrund der Regel 71a EPU al s verspat et
abzul ehnen.
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Di e Beschwerdegegnerin Il (Ei nsprechende 02) verw es
darauf, dal sie nicht genigend Zeit hatte, umsich mt
der geénderten Fassung des Patentanspruchs 1 genafld

H | fsantrag zu befassen. Sie w es darauf hin, dal3 die
Sperrei genschaften von Pol yat hyl ent erephtal at dem
Fachmann wohl bekannt seien. Sie nmachte geltend, durchaus
in der Lage zu sein, Fachbicher oder Literaturstellen

ei nzuf thren, die diesen Tatbestand dokunmenti eren wirden.

Bezlgli ch Patentanspruch 1 gemal3 Hauptantrag machte sie
mangel nde Neuheit geltend und trug vor, die

Ver packungst ube nach dem Pat ent anspruch 1 unterschei de
sich von der bekannten Metall-Lam nattube nur durch eine
Sperrschi cht aus EVAL (Ethyl en-Vi nyl al kohol - Copol yner)
oder aus Pol yat hyl ent erepht al at .

We die Patentinhaberin sel bst ausfuhre, bestehe bei

sol chen Metal |l -Lam nattuben, die in der Regel eine

Al um ni unsperrschicht enthalten, das Problem dal3 diese
Tuben ni cht oder nur unter groflem Aufwand recycel bar
seien. Damt sei zwangsl aufig ein H nweis auf die
Verwendung von Sperrschichten aus Kunststoff gegeben.

Hi er brauche der Fachmann nur in die einschl &agige
Fachliteratur, siehe insbesondere E13, aber auch E7, zu
schauen, um eine Fille von Sperrschichten aus
Kunststof fen, u. a. auch das beanspruchte Ethyl en-

Vi nyl al kohol - Copol yner (EVAL), zu finden. Dieses

Mat erial und seine Sperreigenschaften gehdrten mthin
zum dokunenti erten all gemei nen Fachwi ssen. Dengenal
fehl e bei m Gegenst and des Patentanspruchs 1 gemal

Haupt antrag di e not wendi ge Neuheit.

Ent schei dungsgr inde

0047.D
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D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

Neuhei t

Laut gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekanmern
i st eine Erfindung neu, wenn sie in einemtechni schen
Mer kmal von den Merkmnal en ei ner Ent gegenhal t ung

abwei cht .

Es besteht Einigkeit daridber, dal sich die beanspruchte
Ver packungst ube von der bekannten, mt einer
Sperrschicht aus Metall ausgersteten Verpackungst ube
nach E3 durch eine Sperrschicht aus EVAL (Ethyl en-

Vi nyl al kohol - Copol yner) oder aus PETP (Pol yat hyl en-
terephtal at) unterscheidet. E3 hat eine Verpackungstube
"mt ei nem Rohr kdrper aus einer m ndestens eine Metall-
und ei ne Kunststoffschicht aufwei senden Mehrschicht -
folie" zum Gegenstand. Kein anderes Material aulRer
Metall ist fuar den Einsatz als Sperrschicht vorgesehen.

We di e Beschwerdegegnerin Il richtig ausgefuhrt hat,
mul3 die Ermttlung des O f enbarungsgehal ts ei ner

Ent gegenhal tung unter Bertcksi chtigung dessen erfol gen,
wi e sie der Fachmann versteht. In E3 ist jedoch

ausdr ackl i ch angegeben, dalR di e Sperrschicht aus Metal
besteht; eine uUber den Sinngehalt "Sperrschicht aus
Metal | " hi nausgehende O fenbarung ist nicht vorhanden.
Das hei 3t, dall di ese Entgegenhal tung dem Fachmann kei ne
Anhal t spunkte dafidr liefert, einen Kunststoff,
geschwei ge denn EVAL oder Pol yat hyl enterephtal at, als
Sperrschicht zu inplizieren. Mthin &andert das

M t ei nbezi ehen des Verstandni sses des Fachmanns i m
vorliegenden Fall bei der Ermttlung der Neuheit nichts
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daran, dall EVAL oder Pol yat hyl enterephtal at ni cht zum
O f enbarungsgehalt von E3 gehdren.

Aus Vor st ehendem fol gt, dall der Gegenstand des
Pat ent anspruchs 1 gegenuber di esem Stand der Techni k neu
ist (Artikel 54 EPU).

Erfinderi sche Tatigkeit

Al's Stand der Technik werden in der Streitpatentschrift
di e sogenannten Metall-Lam nattuben zitiert, die fir
anspruchsvol | e Ver packungsgiter aus dem Lebensmittel -,
Phar ma- oder Hygi eneberei ch zum Aronma- oder Wrkstoff-
schutz entw ckelt wurden

Ei ne Metal |l -Lam nattube dieser Art ist in der
Vorveroffentlichung E3 gezeigt. Das Tubenrohr ist aus

ei nem drei schi chtigen Lam nat gebil det, bestehend aus

ei ner sperrend wirkenden Mttelschicht aus Metal

zwi schen zwei Schichten aus Kunststoff. Die Herstellung
des Tubenko6rpers erfol gt durch Rollen und Uberl appendes
Ver schwei Ben der Stolenden des dreischichtigen Lam nats.
Der mt dem Tubenrohr verbundene Kopf wei st eine eine

Di ffusionssperre bildende Einrichtung auf, die aus dem
gl ei chen Metall -Kunststoff-Lam nat besteht w e das
Tubenrohr. Die die Diffusionssperre bildende Einrichtung
i st auf der dem Inneren der Tube zugewandten Seite des
Schulterteils des Kopfes angeordnet. Sie erstreckt sich
m ndest ens von ei nem Rohrende der Tube bis zu einer
Eintrittsoffnung der Tubentdlle. Metall-Lam nattuben
dieser Art werden in der Streitpatentschrift dahingehend
gewurdi gt, dall sie einen sicheren Aroma- oder

W rkstof fschutz bew rken und i hre Herstelltechniken

ei nen hohen techni schen Stand erreicht haben.
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Al's Nachteil dieser bekannten Metall-Lam nattuben ist in
der Streitpatentschrift herausgestellt, dal sie im
Gegensat z zu Kunststoff-Tuben nicht ohne weiteres
recycel bar seien. Wahrend Kunststoff-Tuben mttels

ei nfacher Verfahren und ohne nennenswerte

Mat eri al verl uste wi eder zu Rohmateri al aufgearbeitet

wer den konnten, seien bei Mtall-Lam nattuben zwei
Werkstoffe - der Kunststoff und das Metall - zunachst zu
trennen und fur sich aufzuarbeiten. Abschnel zen des
Kunst st of fs und seine individuelle Aufbereitung sow e

Ei nschnel zen des Metalls seien aufwendig und teuer.

H ervon ausgehend kann di e dem angef ocht enen Pat ent
zugrundel i egende Aufgabe, we in der Streitpatentschrift
i mwesent|ichen angegeben, darin gesehen werden, eine
Ver packungst ube hoher Diffusionsresistenz mt einem

si cheren Aroma- oder Wrkstoffschutz bei gleichzeitiger
ei nfacher, material verlustarmer W ederaufbereitbarkeit
zu Rohmaterial zu schaffen

D ese Aufgabe wird nach Auffassung der Kammer durch die
Ver packungst ube gemal3 Pat entanspruch 1 gel 6st, bei der
di e Sperrschicht des Tubenrohres und der eine

Di f fusi onssperre bil denden Ei nrichtung aus Ethyl en-

Vi nyl al kohol - Copol yner (EVAL) oder aus Pol yat hyl en-
terephtal at besteht, wobei die Kunststoff-Sperrschicht
beidseits mt je einer Schicht aus ei nem Pol yat hyl en
oder Pol ypropyl en beschichtet ist.

Al's Fachmann ist hier ein in der Entw cklung und in der
Herstel l ung von geschwei 3t en Ver packungstuben tati ger
Techni ker oder Ingenieur mt |angjahriger Berufs-
erfahrung anzusehen. Dies bedeutet, dal der Fachmann

ni cht nur den engen Sektor der Metall-Lam nattuben,
sondern auch den i hm gut vertrauten Sektor der reinen
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Kunst st of f - Tuben mit ei nbezi ehen wird. hmwar somt
bewul3t, dalR i m Gegensatz zu Metall-Lam nattuben
Kunst st of f - Tuben ohne nennenswerte Material verluste
probl em os w eder aufgearbeitet werden kdnnen.

I mvorliegenden Fall fiahrt dies dazu, dal der zustandige
Fachmann i m Zuge der Beseitigung der Nachteile einer
Met al | - Sperrschi cht die einschl agi ge Literatur
betreffend di e Kunststoff-Sperrschichten, also

bei spi el sweise E7, deren Titel "Wettl auf auf
Supersperrschichten” lautet, oder E13 ("New application
of High Barrier resin EVAL") einer eingehenden

Bet rachtung unterziehen wird. In diesen beiden

Vorverof fentlichungen ist EVAL als hochw rksane
Sperrschi cht bezeichnet. So hei 3t es bei spi el swei se auf
Seite 179 von E13: "EVAL with its superb barrier
property agai nst aroma, odor and other volatile
conponents, offers an anple range of applications for
tubes for cosnetics and chemicals, in conbination with
PE. "

Es wird auch auf Seite 169 von E13 verw esen, wo von
"high gas barrier property” und "high odor barrier
property” die Rede ist.

Al's Einsatzndglichkeit wird EVAL, insbesondere EVAL
konbiniert mt LDPE ("Low Density Polyethylene") fur
kosmeti sche Tuben, d. h. fdr die in der Streitpatent-
schrift genannten "anspruchsvol | en Ver packungsguter™
enpf ohl en.

Es ist mthin als fur den Fachmann nahel i egend

anzusehen, bei der aus E3 bekannten Verpackungstube die

beidseitig mt Kunststoff kaschierte Metall-Sperrschicht
durch eine Sperrschicht aus EVAL zu ersetzen, wie es ihm
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durch E13 zur Lo6sung seiner Aufgabe enpfohlen wird. Das
unm ttel bare Ergebnis hiervon ist eine Verpackungst ube,
die alle i mgeltenden Patentanspruch 1 angegebenen

Mer krmal e auf wei st .

Dengegenldber nmachte di e Patentinhaberin geltend, E13
gebe zwar eine Anregung EVAL mt LDPE fiur Tuben

ei nzuset zen, verschwei ge aber die wesentlichen negativen
Ei genschaften von EVAL: Einerseits sei EVAL &ufRer st
wasserenpfindlich; andererseits besitze EVAL keine gute
Ver ar bei t barkeit und Schwei Bbarkeit, so dal ihr Einsatz
bei Verpackungstuben mt geschwei 3t em Tubenrohr kaum
vorstel |l bar sei

Di ese Ausfihrungen vernbgen nicht zu Uberzeugen.
Bezuglich der Wasserenpfindlichkeit schlagt E13 vor,
EVAL nicht allein zu verwenden, sondern beidseits
abgedeckt mt Schichten aus LDPE. In der Streitpatent-
schrift selbst ist angegeben, dafl3 sich alle

Pol yet hyl entypen fir Verpackungszwecke durch u. a. eine
geri nge Wasser auf nahnme und ei ne sperrende Wrkung gegen
Wasser danpf auszei chnen (Spalte 3, Zeilen 37 bis 38).
Das hei 3t, dall die zw schen zwei Pol yet hyl en- Schi chten
angeordnet e EVAL Schi cht gegen Feuchtigkeit oder

Wasser danpf geschiatzt ist. Auch Dokunment E7 zeigt, dald
es schon bekannt war, EVAL gegen Feuchtigkeit zu
schitzen, indem "ein feuchtigkeitsabsorbierender
Coextrusi onskl eber” verwendet wird. Auf jeden Fall hat
di ese Wasserenpfindlichkeit den Verfasser des Dokunents
E13 nicht daran gehindert, EVAL beidseits bedeckt mt
Schi chten aus LDPE fur verschi edene Verwendungszwecke,
darunter fur die Herstellung von kosneti schen Tuben,
vor zuschl agen

D e Erwahnung der schl echten Schwei Bbarkeit von EVAL
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die als solche nicht bestritten wird, kann die

Pat ent wir di gkeit ebenfal Il s nicht bel egen: We schon
vor st ehend dargel egt, |ehrt Dokument E13, die EVAL-
Sperrschicht nicht allein, sondern wi e bei einem

"Sandw ch" zw schen zwei Pol yet hyl en- Schi cht en

ei nzuset zen. Die Herstellung eines geschwei 3ten
Tubenrohres wirde in diesem Fall durch Rollen und
Uber | appendes Verschwei Ben der in Kontakt gebrachten

ext ernen Pol yet hyl en- Schi chten der Mehrschichtfolie
erfol gen. Ausschl aggebend fir die gute Verschwei Bbarkeit
sind somt die externen Polyethyl en-Schichten, nicht
aber die innere EVAL-Schicht. Der Verfasser der
Streitpatentschrift hat dies sel bst eingerdunt. So hei 3t
es in Spalte 4, Zeilen 10 bis 14 der Streitpatent-
schrift:

"Fur die Herstellung ei nes Tubenrohres 10 ist es
vorteil haft, die Schichten 13 und 14 aus Pol yat hyl en
vor zusehen, da dessen gute Verschwei ssbarkeit die
Herstel l ung guter und di chter Schwei Bnéahte

gewahrl ei stet".

Der Ansicht der Patentinhaberin, ein Tubenrohr aus einem
drei schi chti gen PE/ EVAL-Verbund fir Ver packungsgut er
gewahr| ei ste "uUberraschenderwei se" gl ei che oder
gleichwertige "shelf lifes" we Mtall-Lam nattuben

kann auch nicht gefolgt werden. Es wird hierzu z. B. auf
Dokurment E15 verw esen, dessen Titel lautet "Barrier
filmextends product life". Dort w rd ausdricklich
angegeben, dalR bei Verwendung ei ner Mehrschichtfolie aus
LDPE/ EVAL(EVOH) / LDPE die "shelf lifes" sowohl von
verderblichen Waren wi e Fische, Fruchtsafte als auch
kosmeti schen Produkten deutlich erhdht werden.

Aus al |l edem fol gt, dal der Cegenstand des Patent-
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anspruchs 1 genald Hauptantrag nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Der Patentanspruch 1 ist mthin nicht bestandsfahig,
weshal b dem Hauptantrag ni cht stattgegeben werden kann.

H | fsantrag - Zul assi gkeit

Pat ent anspruch 1 gemél3 Hi | f santrag unterschei det sich
vom Pat ent anspruch 1 gemé&l3 Hauptantrag durch das
Streichen der Worter "aus Athyl en-Venyl - Al kohol -

Copol ynmer oder” und ist somt auf einen der beiden

Al ternativ-Vorschl dge, d. h. auf eine Sperrschicht aus
Pol yat hyl ent erepht al at ( PETP) beschr ankt .

I n dem Ladungsbeschei d hat die Kamrer die Parteien

auf gefordert, "etwai ge beabsichtigte Stellungnahnen

und/ oder AuRerungen von Antr&agen oder Unterl agen so
rechtzeitig einzureichen, dal} sie spatestens einen Mnat
vor dem Term n der nundlichen Verhandl ung der Kanmer
vorliegen".

Der Hilfsantrag wurde erst am Anfang der nindlichen

Ver handl ung Uberreicht. D e Beschwerdegegnerin | vertrat
di e Auffassung, unter H nweis auf die Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern und auf die seit dem 1. Juni 1995 in
Kraft getretene Regel 7l1a EPU, daR der Hilfsantrag als
ver spat et zuriuckgew esen werden mnisse.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob ein Hlfsantrag,
der sich auf die Vorlage geanderter Patentanspriche
bezi eht, auf der G undl age von Regel 7l1a EPU als
verspatet zurickgew esen werden kann. D ese Frage i st
aus fol genden G iunden zu bej ahen
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Regel 7l1a (2) EPU | autet:

"(2) Si nd dem Annel der oder Patentinhaber die G unde
mtgeteilt worden, die der Erteilung oder Aufrecht-
erhal tung des Patents ent gegenstehen, so kann er
aufgefordert werden, bis zu demin Absatz 1, Satz 2
genannten Zei tpunkt Unterlagen einzureichen, die den
Er f or der ni ssen des Uber ei nkommens geniigen. Absatz 1
Satze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.”

Unter "Unterlagen", die von dem Annel der oder

Pat ent i nhaber eingereicht werden kdénnen, sind ohne
Zwei f el auch geénderte Patentanspriche im

Ei nspruchsbeschwer deverfahren zu ver st ehen.

D ese neuen Unterlagen kdnnen vom EPA angef ordert
werden, wi e sich aus dem Wrtlaut der Regel 71a,
Absatz 2 ergibt.

I mvorliegenden Fall wurden in dem Ladungsbeschei d den
Parteien zwar G- unde mtgeteilt, die der Aufrecht-
erhal tung des Patents entgegenstehen, und sie wirden
unter Fristsetzung von der Mglichkeit in Kenntnis
gesetzt, Schriftséatze einzureichen, eine ausdrickliche
Auf f orderung an den Patentinhaber, Anderungen der

Pat ent anspr tiche ei nzurei chen, ist jedoch nicht erfolgt.
Deshal b stellt sich zunédchst die Frage, ob Regel 71a,
Absat z 2 EPU auch fur eingereichte Anderungen der

Pat ent anspriche, die nicht angefordert sind, gilt.

I n der Begrindung zur Ei nfuhrung von Regel 71a,

Absatz 2, die dem Verwal tungsrat vom Prasi denten des EPA
vor gel egt wurde, hei 3t es in Punkt 7.5 (Dokunent

CA/ 12/ 94, Seite 15):
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"Die mit Regel 71a (2) vorgeschl agene Anderung dient
ebenfal | s der Beschl euni gung des Verfahrens und sol
sicherstellen, dalR der Gegner in der nundlichen

Ver handl ung nicht in unfairer Wise mt neuen Unterlagen
und/ oder Tatsachen konfrontiert wird."

Mt anderen Worten, dem Gegner, d. h. den Ei nsprechenden
kann ni cht unei ngeschrdnkt zugenutet werden, sich kurz
vor oder wahrend der mindlichen Verhandlung mt einer
uberraschenden Anderung der Patentanspriiche befassen zu
missen. Wenn der Patentinhaber unaufgefordert Anderungen
der Patentanspruche erst in der nmindlichen Verhandl ung
tuberreicht, kann dies fur die Einsprechenden aber eine
gr 6Rere Uberraschung bedeuten als bei der verspateten
Vor | age neuer Patentanspriche, zu denen der Patent-

i nhaber in dem Ladungsbeschei d aufgefordert wird. Es
kann somt kein Zweifel daran bestehen, dall Regel 71a,
Absat z 2 EPU auch fur Anderungen der Patentanspriiche,
di e in dem Ladungsbescheid nicht angefordert sind, gilt.

D e GofRe Beschwerdekamrer hat in ihrer Entschei dung
G 6/95 (ABlI. EPA 1996, 649) festgestellt, dal die
Regel 7l1a (1) EPU nicht fir die Beschwerdekamern gilt.

Di es bedeutet, daR die Vorschrift der Regel 7la EPU

ni cht i m Ganzen, sondern nur beziuglich i hres Absatzes 1
auf die Verfahren vor den Beschwerdekanmern ni cht
anwendbar ist und folglich die Vorschrift der Regel 71a,
Absatz 2 auch fir die Beschwerdekamern gilt.

Es kann der G olen Beschwerdekamrer nicht unterstellt
wer den, dal sie versehentlich Regel 7la, Absatz 2 be
den Vorschriften, die fiur die Beschwerdekamern nicht
anwendbar sind, nicht erwahnt hat. Auf jeden Fall wirde
eine derartige Unterstellung nicht in Einklang mt den
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G unden di eser Entschei dung stehen: Dort wird

ausgef ohrt, dall Regel 7l1la (1) das EPA dazu verpflichte,
bei der Ladung zur nmundlichen Verhandl ung ei ne
Mtteilung zu erlassen, in der auf die fur die
zutreffende Entscheidung fiur erérterungsbedurftig
angesehenen Fragen hi nzuwei sen sei. I m CGegensatz zu
diesem Erfordernis hieBe es in Artikel 11 (2) VOBK, dald
ei ne Beschwerdekamer der Ladung eine Mtteilung
bei f igen kann. Es bestehe aber begrindeter Anlall zu der
Annahne, dalR es nicht in der Absicht des Verwal tungsrats
gel egen habe konne, mt der Einfiuhrung der Regel 71a (1)
EPU eine Kol lision nit einer zuvor von ihm sel bst
genehm gt en Verfahrensbesti nmung der Beschwer dekanmern
her bei zuf ihren. Hi eraus fol ge, dall bei richtiger

Ausl egung der Regel 71a (1) deren zw ngende

Ver f ahrenserfordernisse fur die erstinstanzliche O gane
des EPA, nicht aber fir die Beschwerdekamern gelten.
Somt sei es weiterhin - wie in Artikel 11 (2) VOBK
vorgesehen - in das Ernessen der Beschwerdekammern
gestellt, ob der Ladung zur mindlichen Verhandl ung ei ne
Mtteilung bei gefigt werde oder nicht (vgl. Punkt 5 der
Ent schei dungsgr Ginde) .

D e Entscheidung G 6/95 bezieht sich somt einzig und
allein auf die Frage, ob ei ne Beschwerdekanmmer wegen der
Regel 71a (1) EPU der Ladung zur miindl i chen Verhandl ung
eine Mtteilung beifigen nu3. Di e G olRe Beschwerdekamrer
ist nicht auf die Frage ei ngegangen, ob die Vorschrift
der Regel 71a (2) einschlielllich ihres Rickbezugs auf
den Absatz 1, Satze 3 und 4, fir di e Beschwerdekanmmern
gilt, wenn der Ladung zur nmundlichen Verhandl ung ei ne
Mtteilung beigefligt worden ist. D e Entschei dungsgrinde
liefern, wi e dargel egt, keinen Anhaltspunkt dafdr, dal
auch der Absatz 2 di eser Regel fur Beschwerdekanmern

ni cht anzuwenden i st.
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Aus all edemfol gt, dalR imvorliegenden Fall das
Uberrei chen des Hilfsantrags wihrend der mindlichen
Ver handl ung, unter Mt Rachtung der in dem
Ladungsbeschei d gesetzten Frist auf der G undl age von
Regel 71a (2) EPU als verspatet zuriickgew esen werden
kann, soweit dieser Hilfsantrag "nicht wegen einer
Anderung des dem Verfahren zugrundel i egenden
Sachverhal ts zuzul assen ist".

Di e Nichtbericksichtigung verspatet vorgel egter

Pat ent anspriche stellt eine Ernessensentschei dung dar.
Das ergi bt sich aus dem Wrtlaut der Regel 7l1la, Absatz 1
Satz 4 "brauchen nicht bericksichtigt zu werden”

(Absatz 1 Satz 4 ist auf Regel 71a, Absatz 2

"ent sprechend anzuwenden") als auch aus der vorstehend
erwahnt en Begr iindung zur Ei nf ihrung der Regel 7la EPU
Dort hei 3t es ausdriucklich:

"Regel 71a konkretisiert das in Artikel 114 (2)

ver ankerte Zul assungsernessen des Ants, in demein
Ver spat ungst at best and ei ngef thrt wird" (Dok. CA/ 12/94,
Seite 14, Punkt 7.4)"

Das durch Regel 7l1a (2) eingeraunte Ernmessen gilt nur
fdr ei nen unveranderten dem Verfahren zugrundel i egenden
Sachverhalt. Hat sich der Sachverhalt z. B. durch die
Vor | age eines sehr relevanten Standes der Technik

i nnerhal b der im Ladungsbeschei d gesetzten Fri st
geandert, so steht Regel 71a (2) EPU sel bstverstandlich
ei ner di esem neuen Stand der Techni k Rechnung tragenden
Anderung der Patentanspriiche nicht entgegen. Dies trifft
j edoch auf den vorliegenden Fall nicht zu, da eine
derartige Anderung des Sachverhalts seitens der

Ei nsprechenden nicht erfol gt ist.
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Bei der Entscheidung der Frage, ob verspatet vorgel egte
Pat ent anspr iiche von der Beschwer dekamer berlcksichti gt
wer den kodnnen, ist nach der Rechtsprechung der Kammern
darauf zu achten, ob sie geeignet sind, eine sinnvolle
Basis fur eine weitere Prufung zu bilden, d. h. ob sie
formal in Ordnung und sachlich erfol gversprechend sind.
Auch muf3 der fur ihre Priafung notige Zeitaufwand in
Betracht gezogen werden sow e der Gesichtspunkt, dal3
sowohl das EPA als auch die Einsprechende(n) wahrend der
niundl i chen Ver handl ung in der Lage sein nissen, der
Frage nachzugehen, ob der Gegenstand der gednderten

Pat ent anspr iiche den Erforderni ssen des EPU geniigt. Diese
Vor ausset zung i st insbesondere dann nicht erfdllt, wenn
eine weitere Recherche fur die Prifung der als

Ei nspruchsgrund vor gebracht en mangel nden Pat ent f &hi gkei t
not wendi g ware, so dalR entweder die mindliche

Ver handl ung vertagt oder die Sache zur weiteren

Ent schei dung an die erste Instanz zuruckverw esen werden
nift e.

Es besteht dann in der Regel nicht die Notwendi gkeit

ei ner weiteren Recherche, wenn der neue geanderte

Pat ent anspruch 1 aus abhangi gen Pat ent anspr ichen
hervorgeht, die im Ei nspruchsverfahren angegriffen

wur den und fur welche die Einsprechende ei ne Recherche
hatte durchfdhren kénnen. Di e Ei nsprechende nuf3 mt

ei nem sol chen geanderten Haupt anspruch rechnen, der
somt kei nen neuen Uberraschenden techni schen Gegenstand
darstellt. Imvorliegenden Fall enthéalt Patentanspruch 1
gemall Hauptantrag jedoch zwei Alternativ-
Losungsvor schl &ge, namich entweder eine Sperrschicht
aus At hyl en- Vi nyl al kohol - Copol ynmer (EVAL) oder eine
Sperrschi cht aus Pol yat hyl ent erephtal at (PETP). Wenn der
Gegenstand ei nes sol chen Patentanspruchs fir einen

Al ternativ-Losungsvorschl ag wegen mangel nder
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Pat ent f &hi gkeit nicht gewdhrbar ist, fallt der ganze

Pat ent anspruch, ohne dalR die Frage erdrtert werden nuf3,
ob der Gegenstand di eses Patentanspruchs fir den anderen
Al ternativ-Losungsvorschlag sich als patentféahig

erwei sen kann. Hieraus folgt, dalR ei ne Ei nsprechende
jeweils nur gegen einen Alternativ-L6sungsvorschlag des
Pat ent anspruchs mangel nde Pat ent f ahi gkeit substantiieren
mu3. Von i hr kann nicht verlangt werden, dal3 sie fur

j eden Alternativ-Losungsvorschl ag des Patentanspruchs 1
Ent gegenhal tungen zitiert und die fehl ende Patentfahig-
keit substantiiert. Sie braucht al so den CGegenstand des
Pat ent anspruchs 1 nicht nmehrfach anzugreifen (siehe in
di eser Hi nsicht die Entscheidung T 926/93, ABlI. EPA
1997, 447, Punkt 3 der Entschei dungsgrinde).

I m Ei nspruchsverfahren wrden 19 rel evante Dokunente
zitiert betreffend vor allem Kunststoff-Lam nattuben und
Kunst st of f - Sperrschi chten i nsbesondere aus EVAL. Einige
Dokunent e zei gen zwar Sperrschichten aus Pol yester im
al | genei nen, aber keines davon offenbart eine
Sperrschicht speziell aus Polyéathylenterephtalat. Die
Beschwer degegnerin Il (Ei nsprechende 02) vertrat die
Auf f assung, dall di e Sperreigenschaften von

Pol yat hyl ent erepht al at (PETP) dem Fachmann wohl bekannt
seien, was sie erforderlichenfalls durch Vorlage von
Fachbichern oder Literaturstellen bel egen kdnne.

Di e Beschwerdefidhrerin hat keine triftigen G unde far
di e spate Vorl age des Hilfsantrags vorgebracht. Diese
Vor | age ist zwar als Reaktion auf den Ladungsbescheid
der Beschwer dekanmer anzusehen, jedoch wurde dieser
Bescheid i m Novenber 1999 erl assen, so dal3 die
Beschwerdef Ghrerin reichlich Zeit (9 Monate) und

Gel egenheit hatte, umden Hlfsantrag rechtzeitig, d. h.
spatestens einen Monat vor dem Term n der mindlichen
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Ver handl ung ei nzur ei chen.

Somt | aBt sich zusamrenfassend festhalten, dall es - we
in Regel 7l1a (2) vorgesehen - im Ernessen der Kammer
liegt, ob der Hilfsantrag der Patentinhaberin zugel assen
wi rd oder nicht, der rechtzeitig d. h. spatestens einen
Monat vor dem Term n der mindlichen Verhandl ung in das
Verfahren hatte eingefihrt werden kénnen. In Ausibung

di eses Ernmessens wei st die Kamrer den Hilfsantrag
zurick, weil - w e vorstehend dargelegt - einerseits
sich der dem Verfahren zugrundel i egende Sachver hal t

ni cht verandert hat und andererseits eine weitere
Recherche fur die Prifung der als Einspruchsgrund

vor gebracht en mangel nden Pat ent f &hi gkeit notwendi g ware.

Di e vorliegende Entschei dung steht auch im Ei nklang mt
der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die von den

G undséat zen der Entscheidung T 153/85 (ABI. EPA 1988, 1)
ausgeht. GemalR di eser Rechtsprechung steht es im

Er messen der Kammer, erst in der nindlichen Verhandl ung
Uberrei chte Patentanspriche, nicht zu berucksichtigen,
wenn kein triftiger Gund fur die spate Vorlage vorliegt
und sie nicht ohne weiteres gewahrbar sind. Auch diese
bei den Vor ausset zungen sind, w e vorstehend dargel egt,
imvorliegenden Fall erfdllt.

Aus di esen Grinden war der Hilfsantrag zurtckzuwei sen.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G iunden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel
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