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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des Europaischen
Patents Nr. O 971 849.

Der erteilte Anspruch 1 in der Verfahrenssprache, d.h.
in deutscher Sprache, lautet wie folgt (Fettdruck durch
die Kammer eingefihrt):

"Transport- und/oder Verkaufspackung fir und mit
Lebensmittel/n, welche zum Verzehr in erwarmtem Zustand
bestimmt sind und In der Verpackung erhitzt werden
sollen,

wobei die Lebensmittel einen Wassergehalt von mindestens
30% aufweisen,

wobei die Verpackung aus einem mikrowellentauglichen
Kunststoffmaterial besteht,

wobeil die Verpackung mit einem Ventil versehen ist,
welches sich bei einem bestimmten Uberdruck in der
Verpackung automatisch o6ffnet und geeignet ist, einen in
der Verpackung entstehenden Uberdruck zu begrenzen
und/oder zu reduzieren,

wobei das Ventil einen so geringen Offnungsdruck
aufweist, dass es bereits wahrend der Verkaufs- und/oder
Transportphase ¢6ffnen kann,

wobeil das Ventil hierbei selbsttatig wieder schliessen
kann,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Stromungswiderstand des Ventils und die
Verpackung bezuglich threr Stabilitat so ausgelegt sind,
dass wahrend eines schnellen Erhitzens iIn einem
Mikrowellenofen eine Dampfstausituation mit Uberdruck
und einer Temperatur bis 150°C erreicht werden kann,
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dass die den Stromungswiderstand bestimmende Offnung des
Ventils eine definierte Griosse aufweist, welche sich
unter einer Belastung wie der genannten
Dampfstausituation nicht vergrossert, und

dass die Lebensmittel i1n der Verpackung Uberwiegend iIn
roh-frischem Zustand enthalten sind".

Mit dem am 29. November 2002 per Fax eingereichten
Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel
100 a) EPU in Kombination mit Artikel 56 EPU
(erfinderische Tatigkeit) sowie auf Artikel 100 b) EPU
(Ausfuhrbarkeit) angegriffen worden. Im Kapitel mit dem
Titel "Analysis of the Claims of EP 0971849" ihrer
Einspruchsbegrindung prasentierte die Einsprechende eine
erste Merkmalsanalyse des Gegenstands des Anspruchs 1 in
englischer Sprache. Darin wurde der Gegenstand des
Anspruchs 1 als eine Reihe von 9 einzelnen Merkmalen,
bezeichnet als Merkmale a) bis 1), dargestellt. Als
Merkmal f) wurde das Merkmal

"the valve being capable of automaticaly closing again™
bezeichnet, welches dem Merkmal des Anspruchs 1 in der
Verfahrenssprache, wonach "'‘das Ventil hierbei
selbsttatig wieder schliessen kann'™, entspricht.

Die Patentinhaberin widersprach dem Vorbringen der
Einsprechenden mit Schriftsatz vom 28. Juli 2003 und
beantragte, ''den Einspruch zurickzuweisen und das
europaische Patent 0971849 im erteilten Umfang
aufrechtzuerhalten', siehe Seite 1, zweiter Absatz. In
dem Absatz mit der Uberschrift "Seite 4, Absatz 9 und
10" dieses Schriftsatzes kommentierte die
Patentinhaberin die Argumente der Einsprechenden

beziglich des oben genannten Merkmales T).
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Mit Bescheid gemall Artikel 101(2) und Regeln 58(1) bis
(3) EPU vom 26. Januar 2004 &auRerte die
Einspruchsabteilung ithre vorlaufige Meinung. Der zweite
Absatz des Kapitels 2. dieses Bescheides lautet wie
folgt:

"Was die "Transport- und/oder Verkaufspackung'™ gemaf
Patentanspruch 1 vom Stand der Technik nach D2
unterscheidet, ist der Einsatz eines Ventils mit einer

Offnung definierter GroRe".

Die einzelnen Merkmale des erteilten Anspruchs 1, welche
nach der vorlaufigen Meinung der Einspruchsabteilung aus
dem Stand der Technik nach D2 bekannt seien, sind in
diesem Bescheid nicht aufgelistet. Der Bescheid fihrt
abschlieRend aus, dass derzeit eine erfinderische
Tatigkeit fur den Gegenstand des Streitpatents nicht

erkennbar sei.

Der Patentinhaberin wurde eine Frist von vier Monaten

zur Stellungnahme eingeréaumt.

Die Patentinhaberin nahm fristgemall mit Schriftsatz vom
25. Mair 2004 zu dem Bescheid der Einspruchsabteilung
Stellung und préasentierte eine zweite, iIn der
Verfahrenssprache abgefasste Merkmalsanalyse des
Gegenstands des Anspruchs 1. Diese wies 8 einzelne
Merkmale auf, namlich die Merkmale a) bis h). Diese
entsprechen den Merkmalen a) bis e) und g) bis 1) der
von der Eilnsprechenden eingereichten Merkmalsanalyse.
Das Merkmal des erteilten Anspruchs 1, wonach das Ventil
selbsttatig wieder schliessen kann (entsprechend dem
Merkmal f) der ersten Merkmalsanalyse) taucht in dieser

zweiten Merkmalsanalyse nicht auf. Als Merkmal f) dieser
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zweiten Merkmalsanalyse ist das Merkmal bezeichnet,
wonach der Stromungswiderstand des Ventils und die
Verpackung bezuglich ihrer Stabilitat so ausgelegt sind,
dass wahrend eines schnellen Erhitzens in einem
Mikrowellenofen eine Dampfsituation mit Uberdruck und

einer Temperatur bis 150°C erreicht werden kann.

Bei ihrer Argumentation in diesem Schriftsatz bezog sich
die Patentinhaberin jedoch auf die 9 einzelnen Merkmale
a) bis 1) der von der Eilnsprechenden vorgelegten ersten
Merkmalsanalyse, siehe hierzu Seite 2, vierter Absatz,
Zeilen 1 und 2. Sie betrachtete als Merkmal f) das
Merkmal , wonach das Ventil selbsttatig wieder schliessen
kann, siehe hierzu Seite 2, funfter Absatz, Zeilen 5 und
6. Auf Seite 2, Absdtze 4 bis 6 und Seite 3, erster
vollstandiger Absatz argumentierte die Patentinhaberin,
dass inter alia das selbsttatige Wieder-Schliessen des
Ventils betreffende Merkmal f) weder aus der
Entgegenhaltung D2 noch aus der Entgegenhaltung ES8
bekannt sei. Im letzten Satz dieses Schriftsatzes
betonte die Patentinhaberin: "Zu einer Einschrankung des
Patentbegehrens besteht derzeit kein Anlass™.

Mit Entscheidung vom 24. Januar 2006 widerrief die
Einspruchsabteilung das Streitpatent gemal

Artikel 102 (1) EPU mangels erfinderischer Tatigkeit des
jeweiligen Gegenstands der Anspriche 1 bis 16.

In dem auf den Sachverhalt und die Antrage gerichteten
Teil i1hrer Entscheidung stellt die Einspruchsabteilung
fest, dass die Patentinhaberin mit Schreiben vom

28. Juli 2003 die Zuruckweisung des Einspruchs beantragt
hat, siehe Seite 2, zweiter Absatz nach den Angaben des

bericksichtigten Standes der Technik.



VIII.

0786.D

-5 - T 0149706

Im zweiten Absatz des Kapitels 4. der
Entscheidungsgrinde gibt die Einspruchsabteilung an,
"Anspruch 1 des Streitpatents weist folgenden (sic)
Merkmale auf (siehe auch Merkmalsanalyse des Anmelders
Im Schreiben vom 25. Mai 2004)". Der diesem Absatz
anschlielenden Merkmalsanalyse fehlt das Merkmal des
erteilten Anspruchs 1, wonach das Ventil selbsttatig
wieder schliessen kann. Die Einspruchsabteilung
bezeichnet in threr Entscheidung als Merkmal f) des
erteilten Anspruchs 1 das Merkmal, wonach der
Stromungswiderstand des Ventils und die Verpackung
beziuglich threr Stabilitat so ausgelegt sind, dass
wahrend eines schnellen Erhitzens in einem

Mikrowel lenofen eine Dampfsituation mit Uberdruck und
einer Temperatur bis 150°C erreicht werden kann.

In dem die Seiten 6 und 7 uUberbrickenden Absatz ihrer
Entscheidung zitiert die Einspruchsabteilung den ersten
vollstandigen Absatz der Seite 3 des Schriftsatzes der
Patentinhaberin vom 25. Mai 2004, in dem angegeben sei,
dass das Ventil nach E8 im Unterschied zu Merkmal T)
selbsttatig nicht mehr schliel3en kdnne. In der ersten
Halftte des darauf folgenden, ersten vollstandigen
Absatzes auf Seite 7 threr Entscheidung stellt die
Einspruchsabteilung die Annahme auf, dass die
Patentinhaberin uUbersehen habe, dass in Merkmal f) des
Anspruchs 1 des Streitpatents von einem selbsttatigen
SchlieRen des Ventils nicht die Rede sei.

Gegen die das Patent wiederrufende Entscheidung der
Einspruchsabteilung hat die Patentinhaberin Beschwerde
eingelegt.
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Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragt

1. die Entscheidung der Einspruchsabteilung uUber den
Widerruf des Européaischen Patents Nr. EP-B- 971849
aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrecht zu
erhalten;

2. die Beschwerdegebuhr zuriuckzuzahlen;

3. hilfsweise, eine mundliche Verhandlung anzuberaumen;

4. hilfsweise, die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zuriuckzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt die

Zuruckweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdefuhrerin hat bezuglich des Vorliegens
eines wesentlichen Verfahrensmangels Folgendes

vorgetragen:

Die angefochtene Entscheidung beruhe auf einem
wesentlichen Verfahrensmangel, denn sie habe nicht das
Patent iIn seiner erteilten Fassung zum Gegenstand:

Der in Abschnitt 4 der angefochtenen Entscheidung
wiedergegebene Anspruch 1 sei unvollstandig. Ihm fehle
das Merkmal "wobei das Ventil hierbeil selbststandig

wieder schliessen kann'.

Die Nichtbericksichtigung dieses Merkmals seil eindeutig
kausal fur die getroffene Entscheidung gewesen, denn iIm
Abschnitt 4.1 (Seite 6, letzte Zeile - Seite 7, Zeile 6)
werde durch die Einspruchsabteilung im Rahmen threr
Argumentation zur erfinderischen Tatigkeirt auf das

Fehlen dieses Merkmals ausdricklich abgestellt und ein
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sich darauf beziehendes Argument der Patentinhaberin als
gegenstandslos zuriuckgewiesen.

XI1. Die Beschwerdegegnerin hat sich bezuglich des Vorliegens
eines wesentlichen Verfahrensfehlers nicht geaulRert.
Entscheidungsgrinde

Wesentlicher Verfahrensfehler

1.
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Die Beschwerdefihrerin hat geltend gemacht, der
Einspruchsabteilung sei ein wesentlicher
Verfahrensfehler unterlaufen, da sie fiur ihre
Entscheidung nicht den erteilten Anspruch 1, sondern
einen Anspruch 1, ohne das Merkmal "wobei das Ventil
hierbei selbsttatig wieder schliessen kann™, zugrunde

gelegt hat.

Wie dem zweiten vollstandigen Absatz der Seite 2 der
Entscheidung der Einspruchsabteilung zu entnehmen ist,
ist die Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung davon
ausgegangen, dass die Beschwerdefihrerin die
Zuriuckweisung des Eilnspruchs und damit die

Aufrechterhaltung des Streitpatents beantragt hatte.

Der Wille der Beschwerdefuhrerin, das Patent wie erteilt
aufrecht zu erhalten, kam sowohl durch das Schreiben der
Beschwerdefiuhrerin vom 28. Juli 2003, in dem der Antrag
gestellt wird, "den Einspruch zurickzuweisen und das
europaische Patent 0971849 im erteilten Umfang
aufrechtzuerhalten', siehe Seite 1, zweiter Absatz
dieses Schreibens, als auch durch den letzten Satz des
Briefes der Beschwerdefihrerin vom 25. Mair 2004, in dem
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angegeben ist, dass zu einer Einschréankung des
Patentbegehrens kein Anlass besteht, zum Ausdruck.

Nach Auffassung der Kammer kann daher kein Zweifel daran
bestehen, dass die Beschwerdefuhrerin beantragt hatte,
das Patent und somit auch den Anspruch 1 in der
erteilten Fassung aufrecht zu erhalten. Die Aufgabe der
Einspruchsabteilung war daher zu priufen, ob die
Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des Patents iIn
der erteilten Fassung, d.h. mit dem erteilten Anspruch 1,

entgegenstinden.

Durch die im Abschnitt 4 der Entscheidungsgrinde der
Einspruchsabteilung angegebene Merkmalsanalyse wird
dokumentiert, dass die Einspruchsabteilung nicht den
erteilten, sondern einen geanderten Anspruch 1 gepruft
hat, welcher das Merkmal, wonach *‘das Ventil hierbei

selbsttatig wieder schliellen kann™, nicht aufweist.

Dadurch hat sich die Einspruchsabteilung nicht an die
von der Patentinhaberin vorgelegte und gebilligte
Fassung des Patents, namlich das Patent iIn der erteilten
Fassung, gehalten. Die Berucksichtigung eines solchen
geédnderten Anspruchs 1 wurde seitens der
Beschwerdefuhrerin nicht beantragt.

Die Beschwerdekammer schliel3t sich der Meinung der
Beschwerdefuhrerin an, wonach die Nichtbericksichtigung
des Merkmals "wobei das Ventil hierbei selbsttatig
wieder schlielBen kann" kausal fur die getroffene
Entscheidung sei, da die Einspruchsabteilung im
Abschnitt 4.1, Seite 6, letzte Zeile bis Seite 7,

Zeile 6 i1hrer Begrindung auf das Fehlen dieses Merkmals

ausdricklich abgestellt hat und ein sich darauf
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beziehendes Argument der Patentinhaberin als
gegenstandslos zuriuckgewiesen hat.

Nach Auffassung der Kammer liegt hier eine Verletzung
des Artikels 113 (2) EPU vor, der vorschreibt, dass sich
das Europaische Patentamt bei der Priufung der
europaischen Patentanmeldung oder des europaischen
Patents und beil den Entscheidungen daruber an die vom
Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte
Fassung zu halten hat. Diese Bestimmung stellt einen
wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und ist als
Bestandteil des rechtlichen Gehdrs von so grundlegender
Bedeutung, dass jede - auch auf eine falsche Auslegung
eines Antrags zurickzufihrende - Verletzung dieses
Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher
Verfahrensmangel zu werten ist. Ein wesentlicher
Verfahrensmangel liegt grundsatzlich immer vor, wenn,
wie im vorliegenden Fall, die Einspruchsabteilung sich
nicht an die von der Patentinhaberin gebilligte Fassung

des europaischen Patents halt.

Die Tatsache, dass die Beschwerdefihrerin mit threm
Brief vom 25. Mai 2004 eine mangelhafte Merkmalsanalyse
des Gegenstands des Anspruchs 1 einreichte, kann aus
folgenden Grinden nicht als kausal fir den vorliegenden
wesentlichen Verfahrensfehler betrachtet werden.

Beim Vorliegen eines klaren Antrags uber die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
hat sich die Einspruchsabteilung ausschlieRlich an den
Text des Patents In der erteilten Fassung zu halten.

Fir den Fall, dass die Einspruchsabteilung iIn einer

solchen Situation ihre Argumentation auf einer
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Merkmalsanalyse des erteilten Hauptanspruchs aufzubauen
vermag, ist sie gehalten, eine solche nur anhand der in
dem erteilten Hauptanspruch aufgelisteten Merkmale
aufzustellen.

9.3 Die Annahme der Einspruchsabteilung, dass das Merkmal,
wonach "das Ventil hierbei selbsttatig wieder schliellen
kann' kein Merkmal des erteilten Anspruchs 1 sei, sei
unverstandlich, insbesondere unter dem Aspekt, dass
sowohl die Beschwerdefihrerin als auch die
Beschwerdegegnerin in ihren jeweiligen Argumentationen
davon ausgegangen sind, dass dieses Merkmal Bestandteil
des erteilten Anspruchs 1 ist, siehe z.B. Schreiben der
Beschwerdegegnerin vom 29. November 2002, Seite 3,
zweiter Absatz; Seite 4, Absatze 9 und 10; Seite 7,
Absatz 7; Schreiben der Beschwerdefuhrerin vom 28. Juli
2003, Seite 6, dritter Absatz; sowie Schreiben der
Beschwerdefuhrerin vom 25. Mai 2004, Seite 2, Absatz 5;

Seite 3, erster vollstandiger Absatz.

9.4 Unter gebihrender Berilcksichtigung dieser
Argumentationen kann die von der Beschwerdefuhrerin in
threm Brief vom 25. Mai 2004 vorgelegte mangelhafte
Merkmalsanalyse nicht als ein Antrag auf
Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis eines
geanderten Anspruchs 1 (ohne das Merkmal, wonach 'das
Ventil hierbeil selbsttatig wieder schliellen kann™)
betrachtet werden.

10. Gemall Artikel 10 der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern verweist die Kammer die Angelegenheit
dann an die erste Instanz zurick, wenn das Verfahren in

der ersten Instanz wesentliche Mangel aufweist.

0786.D
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Daruber hinaus halt die Kammer angesichts des
festgestellten Verfahrensmangels die Ruckzahlung der
Beschwerdegebiihr gemaR Regel 67 EPU fir angemessen.

Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.

3. Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird
stattgegeben.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall H. Meinders
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