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Unter Berlcksichtigung von Regel 89 EPU wird die Entscheidung
vom 12. November 2003 wie folgt berichtigt:

Auf Seite 11, erste Zeile wird der Text eingefligt "Hat die
Einspruchsabteilung das Patent widerrufen, so ist

Voraussetzung dafiir, daR das Patent im"

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana R. K. Shukla

2772.D
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Sachverhalt und Antrége

II.

III.

2772.D

Gegen das europaische Patent Nr. 0 629 114 sind zwOolf
Einspriiche (Einsprechende Ol bis 012) eingelegt worden,
alle mit dem Antrag, das Patent in seinem gesamten

Umfang zu widéerrufen.

Die Einspruchsabteilung hat mit der Entscheidung vom

22. Januar 2002 das Patent widerrufen. In ihrer
Entscheidung hat die Einspruchsabteilung festgestellt,
dass Anspruch 1 gemdf dem Hauptantrag sowie den
Hilfsantrigen 1 und 3 bis 5 nicht die Erfordernisse des
Artikels 100 c) EPU erfille, und dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemaf dem Hilfsantrag 2 nicht neu sei
(Artikel 54 (1) und (2) EPU). Die Entscheidung bezieht

sich auf das folgende Dokument:

El: JP-A-5-7 177 mit englischer und deutscher

Ubersetzungen.

Der Einspruchsabteilung lag folgende Fassung des

Anspruchs 1 gemif dem Hilfsantrag 2 vor:

1. Verfahren zur Herstellung eines Gehduses mit
elektromagnetischer Abschirmung (1,4), insbesondere
zur Aufnahme elektronischer Funktionselemente (2),
mit einem in einem vorbestimmten Abschnitt (3a)
mindestens eines Gehduseteils (1) angeordneten
Abschirmprofil (8), das elastisches sowie leitféhiges

Kunststoffmaterial aufweist, bei dem

das leitfahige Kunststoffmaterial (8’) in einem
pastdsen Ausgangszustand derart mittels Druck aus
einer Nadel (6) bzw. Dise direkt auf den Abschnitt
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(3a) des Gehauseteils (1), an dem das Abschirmprofil
(8) angeordnet sein soll, aufgebracht wird und sich
dort unter Anhaften an dessen Oberfléche elastisch

verfestigt, dass

die Profilgestalt iUber die geeignete Wahl des Drucks,
der Querschnittsform und -grofe und
Abtastgeschwindigkeit der Nadel bzw. Dise sowie durch
die Einstellung von physikochemischen Eigenschaften
des leitfihigen Kunststoffmaterials wie Viskositat,
Thixotropie und Erhadrtungs- bzw. Vernetzungs-
geschwindigkeit, Oberfléachenspannung bezliglich des
Gehausematerials, sowie durch Umgebungseinflisse wie
Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Herstellungsort

bestimmt wird.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die
pPatentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) am 18. Marz 2002
Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die
Beschwerdegeblihr. Eine Beschwerdebegrindung ging am

23. Mai 2002 ein.
Die Beschwerdeschrift vom 18. Marz 2002 lautet wie folgt:

"Hiermit wird namens und im Auftrag der Firma EMI-tec
Elektronische Materialien GmbH, Motzener Strasse 17,
12277 Berlin, gegen die Entscheidung der Einspruchs-
abteilung vom 22. Januar 2002 iber den Widerruf des o. g.
europdischen Patents Beschwerde eingelegt. Die
Beschwerdegebithr wird geméf anliegendem

Abbuchungsauftrag wirksam entrichtet.

Die Begriindung der hiermit eingelegten Beschwerde wird

fristgemif erfolgen."
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Die Einsprechenden 01, 03 bis 06, 08, 039, Oll und 012

haben Stellungnahmen zur Beschwerde und ihrer Begrindung

eingereicht.

Die Einsprechende 07 hat ihren Einspruch am 7. Médrz 2002

zuriickgezogen. Die Einsprechende 06 hat ihre Beschwerde

am 18. August 2003 ebenfalls zuriickgezogen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

- das Patent aufrecht zu erhalten, und zwar mit den
Anspriichen gemdf dem Hauptantrag oder dem Hilfsantrag,
beide mit der Beschwerdebegriindung eingereicht.

Die Einsprechenden 01, 05, Ol1 und 012 beantragen

- die Beschwerde als unzuldssig zu verwerfen,

- hilfsweise, die Beschwerde als unbegrundet

zuriuckzuweisen.

Die Einsprechenden 03, 04, 08 und 09 beantragen

- die Beschwerde als unbegriindet zurlickzuweisen.

Eine mtndliche Verhandlung wurde hilfsweise von den
Einsprechenden 01, 03, 05, 08, 09, 0Ol1 und 012 beantragt.
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VIII. Anspruch 1 gemidf dem Hauptantrag lautet wie folgt:

2772.D

1.

Verfahren zur Herstellung eines Gehduses mit
elektromagnetischer Abschirmung (1,4), insbesondere
zur Aufnahme elektronischer Funktionselemente (2),
mit einem in einem vorbestimmten Abschnitt (3a)
mindestens eines Gehduseteils (1) angeordneten
Abschirmprofil (8), das elastisches sowie leitfdhiges

Kunststoffmaterial aufweist, bei dem

das leitfahige Kunststoffmaterial (8’) in einem
pastdsen Ausgangszustand derart mittels Druck aus.
einer Nadel (6) bzw. Dise direkt auf den Abschnitt
(3a) des Geh&useteils (1), an dem das Abschirmprofil
(8) angeordnet sein soll, aufgebracht wird und sich
dort unter Anhaften an dessen Oberflache elastisch

vexfestigt, dass

die Profilgestalt iber die geeignete Wahl des Drucks,
der Querschnittsform und -gréfe und
Abtastgeschwindigkeit der Nadel bzw. Dise sowie durch
die Einstellung von wenigstens den nachfolgenden
physikochemischen Eigenschaften: Viskositat,
Thixotropie und Erhdrtungs- bzw. Vernetzungs-
geschwindigkeit, Oberflichenspannung bezlglich des
Gehiusematerials, sowie durch Umgebungseinflisse wie
Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Herstellungsort

bestimmt wird.
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Anspruch 1 gemidf dem Hilfsantrag unterscheidet sich vom
Hauptantrag dadurch, dass der letzte Absatz folgenden

Wortlaut hat (Hervorhebung von der Kammer):

die Profilgestalt liber die geeignete Wahl des Drucks,
der Querschnittsform und -grdfe und
Abtastgeschwindigkeit der Nadel bzw. Dise sowie durch
die Einstellung der physikochemischen Eigenschaften
der verwendeten leitfidhigen Kunststoffmasse -
insbesondere deren Aushdrtungsgeschwindigkeit,
Viskositat, Oberflachenspannung beziliglich des
Geh&usematerials und Thixotropie - sowie durch
Umgebungseinfliisse wie Temperatur und

Luftfeuchtigkeit am Herstellungsort bestimmt wird.

Zur Begriindung ihrer Antrége fihrte die

Beschwerdefiihrerin im wesentlichen folgendes aus:

In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde
beztiglich des 2. Hilfsantrags darauf hingewiesen, dass
die Materialeigenschaften im letzten Absatz des
anspruchs 1 wegen der "wie"-Formulierung nicht
berticksichtigt wurden. Es sei im Einspruchsverfahren
nicht erédrtert worden, ob das Dokument El offenbare,
dass zur Bestimmung der Profilgestalt des
Kunststoffmaterials die im Anspruch 1 genannten
physikochemischen Eigenschaften geeignet zu widhlen seien.
In der Tat sei keiner einzigen der zitierten
Entgegenhaltungen zu entnehmen, dass die im Anspruch 1
genannten physikochemischen Eigenschaften zur Best immung

der Profilgestalt geeignet zu widhlen seien.
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XI. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) trugen im

wesentlichen die folgenden Argumente Vor:
a) Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdefiihrerin habe innerhalb der
Beschwerdefrist keinen Antrag gestellt, der im Sinne
von Regel 64 b) EPU den Umfang angegeben habe, in dem
die Anderung oder Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung begehrt werde. Die grofzigige Handhabung
dieses Erfordernisses in der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern widerspreche tragenden Grundsatzen
des Beschwerdeverfahrens, wie sie insbesondere von
der Grofen Beschwerdekammer entwickelt worden seien.
Das Stellen eines Haupt- und Hilfsantrages in der
Beschwerdebegrindung nach Ablauf der Beschwerdefrist
kénne diesen Mangel gemdf Regel 65 (1) EPU nicht mehr

heilen.

Die Bedeutung der Angabe gemif Regel 64 b) EPU
innerhalb der Beschwerdefrist liege darin, dass durch
den Beschwerdeantrag der Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens verbindlich festgelegt werde.
Die Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammer sei
auf den Umfang begrenzt, in dem die erstinstanzliche
Entscheidung mit dem Beschwerdeantrag angegriffen
werde. Es widerspreche dem Grundsatz der
Rechtssicherheit im Interesse der Beteiligten, wenn
der Beschwerdefilhrer zu jedem beliebigen Zeitpunkt im
Beschwerdeverfahren an beliebige in dex Vorinstanz
gestellte Antrage ankntipfen konne.

Nach der Rechtsprechqu der Grofien Beschwerdekammex

sei Zweck des Beschwerdeverfahrens nicht, das

2772.D
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erstinstanzliche Einspruchsverfahren fortzusetzen
oder gar von neuem zu beginnen, sondern die
Entscheidung der Einspruchsabteilung zu f{iberpriifen.
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei die
Beschwerde selbst. Der Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens werde allein durch den Antrag
nach Artikel 108, Regel 64 b) EPU bestimmt.

Die bisherige Rechtsprechung der Kammern, wonach,
wenn der Patentinhaber als Beschwerdeflihrer in der

(‘ Beschwerdeschrift keinen ausdriicklichen Antrag zur
Fassung des Patents gestellt habe, dies so auszulegen
sei, dass er seinen in der Vorinstanz gestellten
Antrag weiterverfolge, sei auch uneinheitlich, da in
den verschiedenen Entscheidungen an jeweils
unterschiedliche Zeitpunkte der Antragstellung
angeknipft werde, so z. B. an den Antrag in der
Einspruchserwiderung bis hin zu dem in der mindlichen
Verhandlung gestellten Antrag. Die Voraussetzungen

des Artikels 112 EPU seien gegeben.

Die genannte Rechtsprechung stehe auch in Widerspruch
zu dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz,
dass die in erster Instanz gestellten Antridge eines
Beteiligten in der zweiten Instanz nicht fortgelten,
sondern dort, um zu gelten, erneut gestellt werden
missten. Deshalb sei es auch dazu widerspriichlich,
zur Auslegung der Erklarungswertes der Beschwerde auf
Antrdge zurlckzugreifen, die im erstinstanzlichen

Verfahren gestellt wurden.
Dariber hinaus fihre auch die Anwendung dieser

Rechtsprechung im vorliegenden Fall nicht zur

Zuldssigkeit der Beschwerde, da der von der
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Beschwerdefihrerin in der Beschwerdebegrindung
gestellte Hauptantrag dem im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung gestellten 5. Hilfsantrag
entspreche, die Entscheidung somit also nicht im
Umfang der in erster Instanz gestellten Antrage
angegriffen werde, dariiber hinaus aber der
Schutzumfang des Hilfsantrags der Beschwerde-
begriindung gegeniber dem vor der Einspruchsabteilung
verteidigten Hauptantrag deutlich erweitert worden
sei, bzw. die Anspriiche dieses Antrags keinem der

bisher geltend gemachten Anspriche entsprachen.

‘Neuheit

Dokument E1 offenbare ein Verfahren zuxr Herstellung
eines Gehiuses mit elektromagnetischer Abschirmung
(Gehduse fiir ein Mobiltelefon), das alle Merkmale der
ersten zwei Absitze des Anspruchs 1 (Haupt- und
Hilfsantrag) beinhalte. Dies werde von der

Patentinhaberin auch nicht bestritten.

Bei dem aus dem Dokument E1 bekannten Verfahren werde
die Profilgestalt Uber die geeignete Wahl von Druck,
Querschnitt und Auftragungsgeschwindigkeit, und tber
die Einstellung der genannten physikochemischen
Eigenschaften des aufgetragenen Silikons, wie auch
durch Umgebungseinflisse bestimmt. Dies folge bereits
aus der Besonderheit des bekannten FIPG-Verfahrens,
wonach fir die Herstellung der Dichtung eben kein
Formwerkzeug verwendet werde, sondern die
profilgestalt frei gebildet werde und durch geeignete
Gestaltung der Ausspritzbedingungen verschiedene
Querschnittsformen des Abschirmprofils erhalten
werden kénnten (vgl. El1, Absédtze 0015, 0017 und 0022).
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In Absatz 0014 werde eine konkrete Empfehlung zur
Einstellung der Viskositét des verwendeten Silikons

vor dem Aushirten gegeben.

Absatz 0009 des Dokuments El offenbare die Verwendung
von Vernetzungsmitteln, die unzweifelhaft die Harte
und Elastizitat des erhArteten Produktes einstellten,
aber davon untrennbar auch die Vernetzungs- oder

Aushirtungsgeschwindigkeit.

Weiter offenbare Dokument El den Zusatz eines
Mittels, um die Klebefdhigkeit einzustellen, was aber
damit untrennbar auch die Oberfléchenspannung
bezitiglich des Gehiusematerials einstelle (siehe

Absatz 0011).

Dokument El1 offenbare den Zusatz von "vyerstiarkend"
wirkendem Silica (siehe Absatz 0011). Bekanntlich sei
Silica ein Thixotropiermittel, so dass sich der
Begriff "verstérkend" fir den Fachmann klar und
sweifelsfrei auf die Einstellung der Thixotropie des

verwendeten Silikons beziehe.

Entscheidungsgriinde

1.

2772.D

Zuldssigkeit der Beschwerde

GemiaR Regel 64 Db) EPY hat die Beschwerdeschrift einen
Antrag zu enthalten, der den Umfang anzugeben hat, in
dem die Anderung oder Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung begehrt wird. Gem&f Regel 65 (1) EPU ist

die Beschwerde als unzuldssig zu verwerfen, wenn die
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Beschwerde diesen Anforderungen bei Ablauf der

Beschwerdefrist nicht geniigt.

Die Beschwerdeschrift enthdlt keinen ausdriicklichen
Antrag. Jedoch hat die Beschwerdefihrerin in der
Beschwerdeschrift erklidrt, sie lege gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung iber den Widerruf

des Patents Beschwerde ein.

Ob eine Erklarung die rechtliche Bedeutung eines
Antrages hat, héngt nicht von den verwendeten Worten ab.
Ein Antrag im Rechtssinn liegt immer dann vor, wenn die
Erklarung als Ausdruck des foérmlichen Willens zu
verstehen ist, dass in einer bestimmten Weise
entschieden werden soll (T 961/00 vom 9. Dezember 2002,
Nr. 3.2 der Entscheidungsgriinde). Ob und mit welchem
Inhalt das der Fall ist, ist nach sté@ndiger
Rechtsprechung durch Auslegung, d. h. durch Ermittlung
des objektiven Erklarungswertes der Erklarung zu
ermitteln (siehe z. B. T 1/88 vom 26. Januar 1989,

Nr. 1.1.2 der Entscheidungsgriinde, T 85/88 vom

31. August 1989, Nr. 1. der Entscheidungsgrinde oder

T 194/90 vom 27. November 1992, Nr. 1. der

Entscheidungsgriinde) .

Aus der Erklirung der Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin), gegen die Widerrufsentscheidung der
Einspruchsabteilung Beschwerde einzulegen, ergibt sich
jedenfalls unzweideutig, dass die Beschwerdefihrerin die
Entscheidung der ersten Instanz anfechten, d. h. nicht
gegen sich gelten lassen will. Das wird von den

Beschwerdegegnerinnen auch nicht in Abrede gestellt.
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Beschwerdeverfahren in irgendeiner Fassung
aufrechterhalten werden kann, dass die Widerrufs-
entscheidung aufgehoben wird (T 89/85 vom

7. Dezember 1987, Nr. 2. der Entscheidungsgriinde), und
zwar vollstiéndig. Fir eine nur teilweise Aufhebung der
Entscheidung ist kein Raum. Da der Gegenstand des
Patents ein einheitlicher ist, kann Uber ihn nur
einheitlich entschieden werden. Eine Teilaufhebung einer
Widerrufsentscheidung, z. B. in der Weise, dass die
Beschwerdekammer die Widerrufsentscheidung der
Einspruchsabteilung nur im Hinblick auf einige Anspruche
aufheben, im Hinblick auf andere Anspriiche aber durch
Teilzuriickweisung der Beschwerde aufrechterhalten wirde,
ist anders als z. B. im deutschen Nichtigkeitsberufungs-
verfahren, im europédischen Einspruchsbeschwerdeverfahren
nicht mdglich. Die Mdglichkeit zu einer teilweisen
Aufhebung einer Entscheidung und damit auch ihrer
teilweisen Anfechtung besteht nur dort, wo sich entweder
der Streitgegenstand, iber den entschieden wurde, in
mehrere Teilstlicke aufspalten ldsst, wie z. B. in einen
Teilbetrag einer geltend gemachten Kostenforderung oder
wo die Entscheidung, z. B. bei einer Entscheidung uber
die Hauptsache und tiber Kosten, von vornherein mehrere

Streitgegenstinde betrifft.

Die Erklirung des Patentinhabers, gegen die Entscheidung
der Einspruchsabteilung Beschwerde einzulegen, bedeutet
deshalb bei einem Widerruf des Patents als dem einzigen
Ausspruch der Entscheidung jedenfalls die Erkléarung,
dass der Patentinhaber die vollsténdige, weil nur
einheitlich mdgliche Aufhebung dieser Entscheidung
begehrt und damit beantragt. Damit enthdlt die
Beschwerdeschrift das, was Regel 64 b) EPU nach ihrem

Wortlaut in einer ihrer Alternativen als Voraussetzung
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flir eine zul&ssige Beschwerde verlangt, namlich die
Angabe des Umfangs, in dem die Aufhebung der
Entscheidung begehrt wird (zur insoweit vergleichbaren
Rechtslage fur den Fall der Zuriickweisung der Anmeldung,
giehe T 49/99 vom 5. Marz 2002, Nr. 1. der

Entscheidungsgrinde) .

Daraus folgt, dass als Voraussetzung far die
Zuléssigkeit der Beschwerde weitergehende Angaben nicht
verlangt werden kénnen. In welcher Fassung der
Patentinhaber sein Patent verteidigen will, ist deshalb
bereits eine Frage der Begriindung der Beschwerde

(T 89/85, aaO) und damit eine Angabe, die der
Beschwerdefliihrer bereits in der Beschwerdeschrift machen

kann, aber nicht muss.

Es steht dem Patentinhaber, der sein Patent im
Einspruchsverfahren als Hauptantrag in der erteilten
Fassung verteidigt und der mit der Beschwerde die
Aufhebung der Widerrufsentscheidung der
Einspruchsabteilung beantragt hat, frei, sein Patent
spiter dann doch nur in eingeschrankter Fassung zu
verteidigen. Darin liegt keine Teilricknahme der
Beschwerde. Erst recht ist es ohne Belang fir den Umfang,
in dem die Beschwerde als urspringlich eingelegt
anzusehen ist. Auf diesen kann sich eine nach Ablauf der
Beschwerdefrist abgegebene Erkladrung nicht mehr

auswirken. Deshalb folgt im vorliegenden Fall far die
Frage nach dem Umfang dex Beschwerde entgegen der
Auffassung einer der Beschwerdegegnerinnen nichts daraus,
dass die Beschwerdefiihrerin ihr Patentbegehren mit dem
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrag
nur im Umfang des vor der Einspruchsabteilung gestellten

5. Hilfsantrags verteidigt.
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Umgekehrt ist es nach herrschender Meinung selbst dem
Patentinhaber, der sein Patent im Einspruchsverfahren
nur beschrankt verteidigt hat, grundsétzlich (d. h.
gsoweit nicht im Einzelfall das Verbot der reformatio in
peius eingreift oder ein Verfahrensmissbrauch vorliegt)
nicht verboten, im Beschwerdeverfahren wieder zu einer
breiteren einschlieflich der erteilten Fassung seines
Patentbegehrens zurlckzukehren, weil zwischenzeitliche
Einschriankungen des Patentbegehrens keinen Verzicht auf
Teile des Patents bedeuten, sondern nur als
Formulierungsversuche anzusehen sind, die das Patent
gegeniiber Einwadnden abgrenzen sollen (Benkard/Gunzel,
EPY, Minchen 2002, Artikel 107, Rdnr. 17). Die
Einsprechenden missen also in jedem Fall damit rechnen,
dass der Patentinhaber, dessen Patent durch die
Einspruchsabteilung widerrufen wurde, sein Patent im

Beschwerdeverfahren im erteilten Umfang verteidigt.

Ee beriihrt deshalb keine berechtigten Interessen der
Einsprechenden, insbesondere kein von den
Beschwerdegegnerinnen so genanntes Rechtssicherheits-
interesse der Einsprechenden, wenn es fir die Zwecke der
Regel 64 b) EPU als gentigend angesehen wird, wenn der
Patentinhaber, dessen Patent widerrufen wurde, innerhalb
der Beschwerdefrist zunichst nur die Erklarung abgibt,
Beschwerde einzulegen und er damit den Antrag stellt,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben, er jedoch
nicht schon in der Beschwerdeschrift konkret angeben

muss, in welcher Fassung er das Patent verteidigen will.

Der Patentinhaber hat ein schutzwirdiges Interesse daran,
die vom Gesetzgeber gewdhrte, im Verhdltnis zur

Beschwerdefrist langere, aber im Vergleich zur
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Einspruchsfrist doch recht kurze Beschwerdebegrindungs-
frist auch flir Uberlegungen dazu ausnutzen zu kénnen, in
welcher Fassung er das widerrufene Patent in sinnvoller
Weise verteidigen kann. Dies kann fir die
Erfolgsaussichten der Beschwerde entscheidend sein und
lésst sich in der Regel erst nach einer grindlichen
Prifung der Begrindung der angefochtenen Entscheidung
abschitzen, fur die der Gesetzgeber dem Beschwerdefihrer
gerade die langere Beschwerdebegrindungsfrist
zugestanden hat. Die Ausarbeitung einer den Einwanden
der Entscheidungsgriinde Rechnung tragenden Fassung der
Patentanspriiche kann ebenso schwierig sein wie die
Ausarbeitung einer Argumentation gegen die Erwagungen
der Entscheidungsgrinde. Die Lage des Patentinhabers ist,
was die Fassung seiner Antrige angeht, in dieser
Hinsicht ungleich schwieriger als die der Einsprechenden
als Beschwerdefithrer, die in der Regel lediglich ihren
urspriinglichen Antrag auf vollstindigen, ausnahmsweise
auch den auf teilweisen Widerruf des Patents

weiterverfolgen.

Die stindige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass
Zur Auslegung von auslegungsbedirftigen
Beschwerdeschriften auch der Inhalt der Akten erster
Instanz heranzuziehen ist, steht nicht im Widerspruch zu
dem Grundsatz, dass in erster Instanz gestellte Antrége
nicht automatisch weitergelten. Im Gegenteil bestatigt
die Heranziehung der Akten erster Instanz zur Auslegung
einer Beschwerdeerklirung, dass es um die Erklarung im
Beschwerdeverfahren geht. Fiir die Auslegung einer
Beschwerdeerklérung ist der Erkldrungswille des
Erklirenden zu ermitteln, und zwar im Interesse Dritter
so, wie er von diesen objektiv verstanden werden kann.

Dritte kdnnen zum Verstindnis der Bedeutung einer
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Erklarung nur den 6ffentlich zugdnglichen Akteninhalt
heranziehen. Zu dem Akteninhalt des die
Aufrechterhaltung eines Patents betreffenden Verfahrens
gehdért nicht nur die Beschwerdeakte, sondern auch die
Einspruchsakte. Gerade bei auslegungsbedirftigen
Erklarungen im Beschwerdeschriftsatz kann das Gemeinte
in der Regel nur aus der Akte der Vorinstanz erschlossen
werden, da die Beschwerdeakte noch nichts enthilt, was

zur Auslegung herangezogen werden kdénnte.

Die von den Beschwerdegegnerinnen angefiithrten, in der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten
Einschrankungen der Berilicksichtigung neuer
Einspruchsgriinde, Tatsachen und Beweismittel sowie
verspitet gestellter Antrage im Beschwerdeverfahren
beziehen sich alle auf Vorbringen, die nach der
Verfahrenslage in dem erreichten Verfahrensstadium nicht
mehr erwartet zu werden brauchen. Aus den unter 1.2
genannten Grinden ist es keine Erweiterung des Rahmens
des Beschwerdeverfahrens, wenn nach einer Erkladrung des
beschwerdefiihrenden Patentinhabers, gegen die
Widerrufsentscheidung Beschwerde einzulegen, die
Patentierbarkeit der erteilten Fassung des Patents der

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist.

Aus den zuvor genannten Grinden steht die Rechtsprechung
der Beschwerdekammern {iber die Zuldssigkeit der
Beschwerde in Féllen der vorliegenden Art mit den von
den Beschwerdegegnerinnen ausgefihrten, von der Grossen
Beschwerdekammer fir das Beschwerdeverfahren

entwickelten Verfahrensgrundsitzen in Einklang.

Obwohl es im vorliegenden Fall fir die Zuldssigkeit der

Beschwerde nicht mehr entscheidungserheblich darauf
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ankommt, méchte die Kammer im Hinblick auf die
eingehenden Ausfiihrungen der Beschwerdegegnerinnen zu
diesem Punkt und deren Hinweis auf Artikel 112 EPU

folgendes bemerken:

Die von den Beschwerdegegnerinnen herausgestellten
Unterschiede in den von ihnen zitierten Entscheidungen,
was den maRgeblichen Zeitpunkt der Antragstellung angeht,
auf den abzustellen sei, scheinen der Kammer in der
Formulierung und nicht in der Sache zu liegen. In der
Sache gehen alle zitierten Entscheidungen von dem

(Haupt-) Antrag aus, uber den die angefochtene
Entscheidung zu entscheiden hatte, der also jeweils

Grundlage der Entscheidung war.

So haben etwa die Kammern in den Entscheidungen T 194/90
vom 27. November 1992 und T 727/91 vom 11. August 1993
zwar der Formulierung nach jeweils auf den Antrag des
Patentinhabers in der Einspruchserwiderung auf
Zuriickweisung des Einspruchs abgestellt. Den
Entscheidungen ist jedoch zu entnehmen (T 727/91
ausdriicklich), dass dies jeweils auch der der
Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde liegende
(Haupt-)Antrag des Patentinhabers war (ebenso in

T 631/91 vom 27. Januar 1993 und T 85/88 vom

31. August 1989 bezliglich des Antrags des Einsprechenden
auf vollstaéndigen, bzw. teilweisen Widerruf des Patents).
Nichts anderes gilt fur die Entscheidung T 281/95 vom
24. September 1994, Nr. 1. der Entscheidungsgrinde, die
nur zum Ausdruck bringt, dass der Antrag der
Einsprechenden auf Widerruf des Patents das ganze
Einspruchsverfahren hindurch unveréndert gestellt war.
In der Entscheidung T 372/94 vom 1l4. August 1996,

Nr. 1.1 der Entscheidungsgriinde, ist vom zuletzt



2772.D

- 17 - ' T 0407/02

gestellten Antrag des Patentinhabers die Rede, der laut
Sachverhalt in der mindlichen Verhandlung gestellt
worden (III. des Sachverhalts) und der, wie es in aller
Regel der Fall ist, zugleich der Antrag war, uber den
die angefochtene Entscheidung entschieden hatte. Die von
einer Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 382/96
vom 7. Juli 1993 ist schon deshalb nicht einschlagig,
weil in diesem Fall die Hilfsantrage schon sprachlich
nicht ausformuliert waren und aus diesem Grund als

unzulidssig zuriickgewiesen wurden.

Eine Beschwerdegegnerin hat sich fir ihre Ansicht, die
Beschwerde sei unzuldssig, ferner darauf berufen, die
Beschwerdefiithrerin habe sich in der Begrindung derx
Beschwerde nicht mit den Griinden der Einspruchsabteilung
fur die Zurickweisung ihres Hauptantrages und den
weiteren, im Beschwerdeverfahren nicht mehr
aufgegriffenen Hilfsantragen auseinandergesetzt (sondern
lediglich einen demgegeniber weiter ge&nderten

Hauptantrag eingereicht).

Nach stindiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann
eine Beschwerde sowohl damit begrindet werden, dass die
Unrichtigkeit der getroffenen Entscheidung aufgezeigt
wird, als auch durch Einreichung ge&nderter Anspruche,
die der angefochtenen Entscheidung die Grundlage
entziehen (zu den Anforderungen insoweit im einzelnen,
siehe Benkard/Ginzel, Artikel 108, Rdnx. 31). Es ist
deshalb fiir eine ausreichende Beschwerdebegrindung nicht
erforderlich und widre auch sinnlos, eine Begrindung far
eine Anspruchsfassung einzureichen, die der
Patentinhaber im Beschwerdeverfahren nicht mehr

verteidigt.
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1.7 Die Beschwerde ist deshalb zulédssig.

2% Neuheit

In der angefochtenen Entscheidung wurden der Hauptantrag
sowie Hilfsantrige 1, 3, 4 und 5 zurilickgewiesen, da sie
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU nicht
erfiillten. Der Hilfsantrag 2 wurde aufgrund mangelnder

Neuheit zuriickgewiesen.

Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags entspricht dem
der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden

5. Hilfsantrag. Anspruch 1 gemaf dem vorliegenden
Hilfsantrag entspricht im Wesentlichen dem

2. Hilfsantrag.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die vorliegenden
Antrige die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
erfiillen. Jedenfalls ist der Gegenstand des Anspruchs 1
gema dem vorliegenden Hauptantrag sowie dem
vorliegenden Hilfsantrag aus den von den
Beschwerdegegnerinnen vorgetragenen Griinden nicht neu im

Sinne des Artikels 54 (1) und (2) EPU.

2.1 Hauptantrag

2.1.1 Dokument E1l offenbart ein Verfahren zur Herstellung
eines Mobiltelefongehiuses mit elektromagnetischer
Abschirmung, welches mit einem Abschirmprofil versehen
ist, wobei das Abschirmprofil aus einem elastischen und
elektrisch leitfahigen Kunststoffmaterial besteht (vgl.
Absitze 0001 und 0006). Das Abschirmprofil wird dadurch
hergestellt, dass ein elektrisch leitfdhiges

Kunststoffmaterial (Silikon) in einem pastdsen Zustand

2772.D
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mittels Druck durch eine Diise auf einen Gehduseteil
aufgetragen wird (siehe Abs&tze 0015 und 0016). Das
Kunststoffmaterial ist in seinem pastdsen Zustand
klebrig und haftet an der Oberfléche des Geh3useteils
(siehe Absiatze 0006, 0015 und 0019). Das leitfdhige
Kunststoffmaterial wird, z. B. durch Hitze, ausgehértet

(siehe Absatz 0022).

Daher offenbart Dokument El1 ein Verfahren zur
Herstellung eines Gehiuses mit elektromagnetischer
Abschirmung (Geh&use fur ein Mobiltelefon), das alle
Merkmale der ersten zwei Absdtze des Anspruchs 1 des
Hauptantrags erflillt. Dies wurde von der Patentinhaberin

auch nicht bestritten.

Entgegen den Behauptungen der Patentinhaberin (siehe
Punkt X oben), offenbart Dokument El1 auch, wie die
Profilgestalt durch Druck, Auftragungsgeschwindigkeit
und Form der Duse, sowie Viskosit&t der Kunststoffmasse
und Hiarte des ausgehirteten Kunststoffsmaterials
bestimmt wird (siehe Abs&itze 0015, 0022 bzw. 0014).
Ferner wird in Dokument E1 beschrieben, wie die
physikochemischen Eigenschaften Leitfdhigkeit, Anhaften,
Hirte und Aushartungsgeschwindigkeit des
Kunststoffsmaterials durch unterschiedliche Zusatzstoffe
in der Kunststoffpaste bestimmt werden (vgl. Absétze
0007, 0009, 0011, 0021 und 0022). Weiter wird in
Dokument E1 die Lufttemperatur beim Aushdrten des
Kunststoffsmaterials geeignet eingestellt (siehe

Absatz 0022).

In Anspruch 1 wird vorgeschrieben, dass die
Oberflichenspannung bezliglich des Gehdusematerials

einzustellen ist. Wie von den Einsprechenden lberzeugend
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In Anspruch 1 wird vorgeschrieben, dass die
Oberflichenspannung bezliglich des Gehdusematerials
einzustellen ist. Wie von den Einsprechenden Uberzeugend
argumentiert wurde, wird durch das Einstellen des
Anhaftens der Kunststoffpaste unvermeidlich auch die
Oberflichenspannung bezliglich des Gehdusematerials

beeinflusst (siehe Punkt XI b) oben).

Dokument E1 macht keine direkten Angaben, dass die
Thixotropie der Kunststoffpaste eingestellt werden kann,
um zu der geeigneten Profilgestalt des Abschirmprofils
zu gelangen. In Absatz 0011 wird aber offenbart, dass
der Zusatz von "verstirkend" wirkendem Silica als
verstirkendes Fallmittel wirkt. Insbesondere wird der
Zusatz von Silica, das mit Silazan behandelt wurde,
offenbart (siehe El, Tabelle I).

Die Kammer folgt auch den Ausfiihrungen der
Einsprechenden, dass das mit Silazan behandelte Silica
ein bekanntes Thixotropiermittel sei (vgl. Punkt XI b)
oben). Daher wird zwangslaufig die Thixotropie des
verwendeten Flussigsilikons durch den Zusatz von (mit
Silazan behandeltem) Silica auf bekannte Weise

beeinflusst.

Da Dokument El alle Merkmale des Anspruchs 1 gemafs dem
Hauptantrag offenbart, ist der Gegenstand des Anspruchs
1 nicht neu im Sinne vom Artikel 54 (1) und (2) EPU. Der
Hauptantrag ist daher nicht gewdhrbar.

Hilfsantrag

Im Unterschied zum Hauptantrag ist in Anspruch 1 gemaf
Hilfsantrag vor die Aufzdhlung der physikochemischen
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Oberfléchenspannung bezlglich des Gehdusematerials und
Thixotropie - sowie durch Umgebungseinflisse wie
Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Herstellungsort
bestimmt wird") der Ausdruck "insbesondere" hinzugefigt
worden. Wie in der angefochtenen Entscheidung zutreffend
bemerkt wurde, sind diese Merkmale dadurch als
fakultativ zu betrachten (siehe Richtlinien far die

Prifung im EPA, Teil C-III, 4.6).

Auch wenn die "fakultativen" Merkmale im Anspruch 1
gemaR dem Hilfsantrag beriicksichtigt werden, bleibt der
beanspruchte Gegenstand gegeniber dem Hauptantrag
unverandert, da lediglich der Ausdruck "Erhadrtungs- bzw.
Vernetzungsgeschwindigkeit" in der Fassung des
Hauptantrags durch nAushirtungsgeschwindigkeit" ersetzt
wurde. Diese beiden Ausdriicke haben im vorliegenden
technischen Zusammenhang die gleiche Bedeutung und
werden auch in der Patentschrift abwechselnd verwendet
(vgl. Spalte 3, Zeile 41 bzw. Spalte 6, Zeilen 9, 10, 28
und 29).

Daher ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf® dem
Hilfsantrag aus den zum Hauptantrag genannten Grinden

nicht neu (Artikel 54 (1) und (2) EPU).

Der Hilfsantrag ist daher ebenfalls nicht gewahxrbar.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschiaftstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

»\'o«h/\ A vJ\k

P. Martorana R. K. Shukla
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