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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) legte form- und
fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit welcher der Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. 2 727 652

zurickgewiesen wurde.

Der Einspruch richtete sich gegen das erteilte Patent
im gesamten Umfang und stiitze sich auf die samtlichen
Einspruchsgriinde mangelnder Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit nach Artikel 100 a) EPU,
mangelnder Offenbarung nach Artikel 100 b) EPU sowie

der unzuldssigen Erweiterung nach Artikel 100 c) EPU.

Mit Mitteilung gema@B Artikel 15 (1) VOBK 2020 wvom

16. Februar 2022 teilte die Kammer den Parteien ihre
vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit,
wonach die Beschwerde voraussichtlich erfolgreich sein

sein werde.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) reagierte mit
Schriftsatz vom 24. August 2022 inhaltlich auf diese
Mitteilung und legte zugleich einen dem Hilfsantrag I
vorangingen Hilfsantrag 0 und einen dem Hilfsantrag I

nachrangigen Hilfsantrag II vor.

Am 30. September 2022 fand die mindliche Verhandlung
vor der Kammer statt. Zu den Einzelheiten des Verlaufs
wird auf das Protokoll verwiesen.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte zuletzt:

die Aufhebung der angefochtene Entscheidung und

den vollstandigen Widerruf des Patents.
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Die Beschwerdegegnerin beantragte zuletzt:

die Zurickweisung der Beschwerde,

d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter
Fassung (Hauptantrag),

sowie hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung,

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf der Basis des Anspruchssatzes gemal
Hilfsantrag 0, Hilfsantrag I oder Hilfsantrag II,
von denen die Hilfsantrdge 0 und II mit Schriftsatz
von 24. August 2022 eingereicht wurden, und

der Hilfsantrag I dem im Einspruchsverfahren
vorgelegten Hilfsantrag I entspricht und mit der
Beschwerdeerwiderung erneut eingereicht wurde,
weiter hilfsweise die Rickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung auf der

Basis des Hilfsantrags O.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Patents in der erteilten

Fassung (Hauptantrag) lautet:

"Verfahren zum Betrieb einer
Leimauftragungsvorrichtung der Tabak verarbeitenden
Industrie zum Auftragen von Leim (20) auf einen
Materialstreifen (10) der Tabak verarbeitenden
Industrie mit

einer, vorzugsweise Napfchen aufweisenden,
Rasterwalze (5),

einer Leimkammer (3) mit einer an der Rasterwalze
(5) angeordneten Leimverteilungskammer (7),

einer Rakel (30), die an der Leimkammer angeordnet
ist und eine Rakelfase (33) aufweist, die in
beriihrendem Kontakt mit der Oberfladche der
Rasterwalze (5) ist, so dass entlang der Rakelfase

(33) ein linienfdrmiger Berihrungsbereich von der
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Rakel (30) bzw. der Rakelfase (33) und der

Rasterwalze (5) ausgebildet ist,

wobei zwischen der Rakel (30) und der im

Berthrungspunkt von der Rakel (30) mit der

Rasterwalze (5) verlaufenden Tangente (38) ein

Rakelwinkel (o) ausgebildet ist, und das Verfahren

folgende Schritte umfasst:

- Entnahme von Leim (20) aus der
Leimverteilungskammer (7) mittels der Rasterwalze
(5) und

- Abrakeln von Uberschiissig von der Rasterwalze
aufgenommenen Leim mittels der Rakel (30),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leimkammer iiber ein in der Mitte der Rickseite

der Leimkammer angeordnetes Kugelgelenk, das mit

einem Andrickmittel verbunden ist, gegen die

Rasterwalze gedrilickt wird,

so dass die Rakel (30) mit einem vorbestimmten

Rakelandruck gegen die Rasterwalze (5) gedriickt

wird und als Rakelwinkel (o) ein Winkel zwischen

15° bis 40° eingestellt ist oder wird,

wobeil der Rakelwinkel derart ausgebildet ist, dass

eine vorbestimmte Leimmenge, insbesondere eine

vorbestimmte, gemittelte Leimmenge pro Zeiteinheit

aus der Leimkammer entnommen wird."

IX. Der unabhangige Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 0 erganzt
Anspruch 1 gemall Hauptantrag um das Merkmal
"wodurch bei Variation des Rakelwinkels der
Rakelandruck bzw. der Andruck des Rakels an den
linienformigen Beriithrungsbereich der Rakelspitze
bzw. der Rakelfase auf die Oberfldche der

Rasterwalze variiert wird".
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Der unabhangige Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag I lautet
wie folgt (Anderungen gegeniiber Anspruch 1 gem&R
Hauptantrag dargestellt durch die Kammer) :
"Verfahren zum Betrieb einer
Leimauftragungsvorrichtung der Tabak verarbeitenden
Industrie zum Auftragen von Leim (20) auf einen
Materialstreifen (10) der Tabak verarbeitenden

Industrie mit

einer—veorzugsweise Napfchen aufweisendens

Rasterwalze (

einer Leimkammer (3) mit einer an der Rasterwalze

(5) angeordneten Leimverteilungskammer (7),

einer Rakel (30), die an der Leimkammer angeordnet

ist und eine Rakelfase (33) aufweist, die in

berthrendem Kontakt mit der Oberflache der

Rasterwalze (5) ist, so dass entlang der Rakelfase

(33) ein linienfdrmiger Berihrungsbereich von der

Rakel (30) bzw. der Rakelfase (33) und der

Rasterwalze (5) ausgebildet ist,

wobei zwischen der Rakel (30) und der im

Berihrungspunkt von der Rakel (30) mit der

Rasterwalze (5) verlaufenden Tangente (38) ein

Rakelwinkel (o) ausgebildet ist, und das Verfahren

folgende Schritte umfasst:

- Entnahme von Leim (20) aus der
Leimverteilungskammer (7) mittels der Rasterwalze
(5) und

- Abrakeln von Uberschiissig von der Rasterwalze
aufgenommenen Leim mittels der Rakel (30),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leimkammer iber ein in der Mitte der Rickseite

der Leimkammer angeordnetes Kugelgelenk, das mit

einem Andrickmittel verbunden ist, gegen die

Rasterwalze gedriickt wird,

so dass die Rakel (30) mit einem vorbestimmten

Rakelandruck gegen die Rasterwalze (5) gedrickt
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wird und als Rakelwinkel (o) ein Winkel zwischen
15° bis 40° eingestellt ist oder wird,

wobeil der Rakelwinkel derart ausgebildet ist, dass
eine vorbestimmte Leimmenge, insbesondere eine
vorbestimmte, gemittelte Leimmenge pro Zeiteinheit

aus der Leimkammer entnommen wird."

XT. Der unabhangige Anspruch 1 gemd@B Hilfsantrag II erganzt
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag I um das Merkmal
"wodurch bei Variation des Rakelwinkels der
Rakelandruck bzw. der Andruck des Rakels an den
linienfdérmigen Beriihrungsbereich der Rakelspitze
bzw. der Rakelfase auf die Oberflache der

Rasterwalze variiert wird".

XIT. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.

Entscheidungsgriunde
1. Hauptantrag - Anderungen (Artikel 100 c) EPU)

1.1 Die Beschwerdefiihrerin bemédngelte die Feststellung in
Punkt 2 der Entscheidungsgriinde zur urspringlichen
Offenbarung und wendete ein, dass der Gegenstand von
Anspruch 1 wie erteilt idber den Inhalt der urspringlich
eingereichten Unterlagen auf unzuldssigen Anderungen in
Form von Ergdnzungen bzw. Streichungen gegeniiber dem

urspringlich eingereichten Anspruch 1 hinausgehe.

1.2 Der Einwand der Beschwerdefilthrerin betraf unter anderem
das Merkmal xiii des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag, das

dem Anspruch 1 der urspriinglichen Unterlagen
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hinzugefigt sei (vgl. Beschwerdebegriindung, Punkt
2.2.):
"wobei der Rakelwinkel derart ausgebildet ist, dass
eine vorbestimmte Leimmenge, insbesondere eine
vorbestimmte, gemittelte Leimmenge pro Zeiteinheit

aus der Leimkammer entnommen wird".

Dem Anmelder steht im Rahmen von Artikel 123 (2) EPU
grundsatzlich das Recht zu, Anspriiche zu andern und sie
auf Gegenstande zu erstrecken, die von den Anspriichen
in der urspringlich eingereichten Fassung nicht umfasst
waren (vgl. G 1/05, Nr. 5.3 der Entscheidungsgriinde) .
Solche Anderungen diirfen jedoch nur im Rahmen dessen
erfolgen, was die Fachperson der Gesamtheit der
Unterlagen in ihrer urspriinglichen Fassung unter
Heranziehung des allgemeinen Fachwissen - objektiv und
bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig
der Gesamtheit der Unterlagen entnehmen kann (vgl.
insbesondere G 2/10).

Zu der Offenbarung des Merkmals xiii verweist die
angefochtene Entscheidung in Punkt 2.4 der
Entscheidungsgriinde auf die Passage der Zeilen 24 bis
28 der Seite 11 der urspringlichen Unterlagen. Die
Beschwerdegegnerin verweist ergédnzend darauf, dass sich
aus der Offenbarung der Seite 11, Zeile 25, bis Seite
14, Zeile 12, ergibt, dass die Variation der
Rakelwinkel flir die Veranderung der Leimmenge

entscheidend ist.

Hinsichtlich der Offenbarung des Merkmals xiii sind
jedoch nicht nur die Zeilen 24 bis 28 der Seite 11 der
urspriinglichen Unterlagen isoliert zu betrachten. Diese
Passage ist vielmehr Teil eines umfassenden, in sich
zusammenhdangenden Absatzes ist. Dieser Absatz

beschreibt einen Zusammenhang zwischen einer
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Einstellung des Rakelwinkels und einer Variation des
Rakelandrucks, um die gewlinschte bzw. vorbestimmte
Leimmenge (pro Zeiteinheit), die auf einen
Materialstreifen bzw. einem Belegpapierstreifen
aufgetragen werden soll, bei konstant bleibender
Produktionsgeschwindigkeit gezielt einzustellen. Im
folgenden Absatz (Absatz 1 auf Seite 12 der
urspringlichen Unterlagen) wird erganzend festgehalten:

"Durch die Einstellung des Rakelwinkels und die

Variation Rakelandrucks [sic!] wird zudem
gewdhrleistet, dass [...] die Nidpfchen der
Rasterwalze gleichmdBig gefiillt werden [...]",

wodurch die Einstellung der Leimmenge sowie die
Anforderung der Ubergeordneten, durch die Erfindung
geldsten Aufgabe des einwandfreien Leimbilds erst
erreicht werden konnen. Damit sind zur Anpassung einer
vorbestimmten Leimmenge eine Einstellung des
Rakelwinkels und eine damit verbundene Variation des

Rakelandrucks offenbart.

Die Fachperson entnimmt den urspriinglichen Unterlagen
jedoch keine technische Lehre, die eine direkte
Abhédngigkeit zwischen dem Rakelwinkel und der
freigesetzten Leimmenge herstellt, wie es in

Merkmal xiii formuliert ist, ohne eine Variation des

Rakelandrucks zu beriicksichtigen.

Entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung
findet das Merkmal xiii damit keine Grundlage in den
urspringlich eingereichten Unterlagen, so dass die
angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung zu
Artikel 100 c) EPU unrichtig und folglich aufzuheben

ist.
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Hilfsantrdge 0 und II - Zulassung (Artikel 13 (2) VOBK
2020)

Die Hilfsantrdge 0 und II wurden von der
Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 24. August 2022
und damit nach Zustellung der Ladung zur mindlichen
Verhandlung vorlegt. Die Zulassung dieser Antrage
unterliegt den Voraussetzungen des Artikels 13 (2) VOBK
2020.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass diese
Hilfsantrage zuzulassen sein, da sie eine Reaktion auf
die vorlaufige Meinung der Beschwerdekammer
darstellten, welche einen ersten moglichen Hinweis auf
eine mogliche unzuladssige Erweiterung des erteilten
Patents lieferten (vgl. Schriftsatz vom

24 . August 2022, Seite 1, Absatz 3). Auch wenn sich die
Beschwerdegegnerin, wie sie in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer zugestand, dem Einwand
unzuldssiger Erweiterung gemdR Artikel 100 c) EPU,
insbesondere hinsichtlich des Merkmals xiii, bereits in
der Beschwerdebegrindung gegeniber sah (vgl.
Beschwerdebegrindung, Punkt 2.2.), habe sie angesichts
der Vielzahl von Einwadnden der Beschwerdefiihrerin und
der bis dahin vorliegenden ihr ginstigen Auffassung in
der angefochtenen Entscheidung davon abgesehen,
unterschiedliche Hilfsantrage zu einem friheren
Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren einzureichen, um eine
grole Anzahl von Antragen zu vermeiden, was dem Gebot

der Verfahrensodkonomie entspreche.

Dieses Argument ist nicht itberzeugend. Wie die
Beschwerdegegnerin zugestand, reichte sie die neuen
Hilfsantrdage 0 und II ein, um einen Einwand der
unzuldssigen Anderung von Anspruch 1 gemdB Hauptantrag

zZU beseitigen, der von der Beschwerdefilhrerin bereits
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zu Anfang des Beschwerdeverfahrens, d.h. in der

Beschwerdebegrindung, erhoben wurde.

Die Kammer stimmte in ihrer vorlaufigen Stellungnahme
lediglich den Argumenten der Beschwerdefiihrerin zu und
auch, wenn sie sich nicht den Feststellungen in der
angefochtenen Entscheidung anschloss, so ging sie in
ihrer vorlaufigen Stellungnahme nicht idber den Rahmen
des vorangegangenen Einspruchs hinaus (vgl. hierzu

Punkt 2.4 der Entscheidungsgrinde) .

Eine rechtzeitige Reaktion war der Beschwerdegegnerin
auch nicht unzumutbar, so dass der Aspekt der

Verfahrensdkonomie im dieser Sache irrelevant bleibt.

Der Beschwerdegegnerin hatte daher die Hilfsantrage 0
und IT als Antwort auf die Einwdnde der Einsprechenden
rechtzeitig formulieren konnen und miissen, bevor die
Kammer ihre vorlaufige Stellungnahme abgegeben hat. Es
liegen vielmehr keine auBRergewdhnlichen Umstande vor
und die Hilfsantrdage 0 und II werden gemdB Artikel 13
(2) VOBK 2020 nicht zum Verfahren zugelassen.

Mangels Zulassung des Hilfsantrags 0 kann zudem dem
Antrag gemaBl Artikel 11 VOBK auf Rickweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung auf der Basis

des Hilfsantrags 0 nicht stattgegeben werden.

Hilfsantrag I - Anderungen (Artikel 100 c) EPU)

Der mit der Beschwerdeerwiderung erneut vorgelegte
Anspruchssatz des Hilfsantrags I aus dem
Einspruchsverfahren unterscheidet sich vom Hauptantrag
durch die alleinige Erganzung des Merkmals, dass die

Rasterwalze Napfchen aufweist.
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In der mindlichen Verhandlung bestatigten beide
Parteien ausdriicklich, dass der Einwand hinsichtlich
der unzuldssigen Anderung im Anspruch 1 gemiB
Hauptantrag entsprechend fir den Hilfsantrag I
zutrifft.

Hilfsantrag I raumt den oben in Punkt 1. diskutierten
Mangel nach Artikeln 100 c¢) bzw. 123 (2) EPU folglich

nicht aus und ist daher nicht gewahrbar.

Da die angefochtene Entscheidung betreffend das Patent
gemdB Hauptantrag einer Uberprifung durch die Kammer
nicht standhalt und das Patent daher nicht in der
erteilten Fassung aufrechterhalten bleiben kann, sowie
keiner der vorgelegten Hilfsantrdage 0 bis II in
Verfahren zugelassen ist, oder geeignet ist, die Mangel
nach Artikel 100 c¢) bzw. 123 (2) auszurdaumen, war das

Patent zu widerrufen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

I\
&
&
&
©2,
%,
QY
k/o doing a1®
Spieog ¥

G. Nachtigall I. Beckedort

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



