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beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Januar 2012 wird aufgehoben. Das Patent
10 2007 017 938 wird im Umfang des Hilfsantrags 3 mit Anspri-
chen 1 bis 14, uberreicht in der mundlichen Verhandlung, Be-

schreibung und Figuren gemaf Patentschrift, aufrechterhalten.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Das Patent 10 2007 017 938 (Streitpatent) mit der Bezeichnung ,Behélterherstel-
lungsvorrichtung und Herstellverfahren fir Formkorper® ist am 13. April 2007 an-
gemeldet worden. Mit Beschluss vom 14. August 2009 ist das Patent erteilt und
am 7. Januar2010 ist die Erteilung veroffentlicht worden. Der Patentanspruch 1

lautet wie folgt:

,Behalterherstellungsvorrichtung (1) zum Herstellen von Kunst-
stoffbehaltern (7) aus Preformen (5), insbesondere Flaschen, klei-
nen Fasschen (Kegs) und sonstigen Behdaltern aus PET, umfas-
send eine Blasmaschine, geeignete Transportvorrichtungen, wel-
che ganz oder teilweise rotierende Elemente umfassen oder dar-
stellen, wie Zu- und Auslaufsterne (3, 4) oder das Blasrad bzw.
Karussell (2) der Blasmaschine, wobei an der Blasmaschine oder
auf dieser mindestens ein Strahlungsemitter angebracht ist
und/oder ein Strahlungsemitter (9, 10) auf mindestens einen Teil-

bereich der Blasmaschine und/oder mindestens auf eine Teilflache



der inneren Oberflachen der die Behélterherstellvorrichtung (1)
umschlieBenden Einhausung gerichtet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Blasmaschine eine Rotationsblasmaschine ist und
der Strahlungsemitter (10) derart auf oder an mindestens einem
der rotierenden Elemente angebracht ist, dass dieser mit dem ro-

tierenden Element umlauft.”
Gegen das Patent hat die K... AG am 7. April 2010 Einspruch erhoben und
den Antrag gestellt, das Streitpatent im Umfang der Anspriiche 1 bis 4 sowie 7

bis 15 zu widerrufen.

Neben den im Prufungsverfahren ermittelten Druckschriften

(1) DE 101 40 905B4

) DE 195 20 925 Al

3) DE 20 2006 011 943 U1
(4) DE 295 03 830 U1

(5) DE 10 2005 026 645 Al
(6) EP 15 07 894 B1

) US 68 18 068 B1

(8) DE 10 2005 015 565 Al
(9) DE 10 2004 061 230 Al

(10)  DE 295 08 864 U1
(11)  DE 199 09 488 Al
(12)  DE 10236 683 Al
(13)  EP 0895816 Al

(14) WO 01/31 680 Al

hat die Einsprechende im Einspruchsverfahren noch folgende Dokumente ge-

nannt:



D1 FR 28 15542 Al

D2 US 2005/0118057 Al
D3 WO 97/18154 A1

D4 JP 11 137 645 A

D5 EP 0 464 933 A2

D6 WO 98/47770 Al

D7 JP 10 167 226 A

D8 JP 2001 225 814 A
D9 WO 2008/070 956 Al

D10 US 3809 768 A

Zur Begrindung ihres Einspruchs hat sie vorgetragen, die Gegenstande der An-
spriche 1 und 12 des Streitpatents seien weder neu noch beruhten sie auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Zum Vortrag im Einzelnen wird auf die Einspruchsschrift

vom 7. April 2010 verwiesen.

Die Patentinhaberin hat das Streitpatent in vollem Umfang verteidigt. Zur Begrin-
dung hat sie vorgetragen, der Einspruch sei sowohl unzulassig als auch unbe-
grindet. Die Unzulassigkeit ergebe sich daraus, dass die Einsprechende sich
nicht substantiiert mit allen einzelnen Merkmalen auseinandergesetzt habe. So
habe sie zwar ausgefuhrt, aus dem Dokument D1 sei es zwar bekannt, eine Blas-
maschine mit einer Elektronenstrahlmaschine auszustatten, sie habe aber nicht
einmal behauptet, dass es sich dabei um eine Rotationsstreckblasmaschine han-
deln kdnnte oder dass die Strahleinrichtung auf rotierenden Bauelementen ange-
ordnet sei. Der Vortrag zu dem Dokument D2 sei noch kirzer, ebenso der Vortrag
zu D3. Es sei aus dem Vortrag nicht nachvollziehbar, wie der Fachmann, ausge-
hend von der D5, die Vorrichtung in Verbindung mit dem Stand der Technik der
D1 bis D4 dahingehend weiterbilden konnte, dass bei einer Rotationsblasma-

schine ein Strahlungselement auf einem rotierenden Element angeordnet ist.



Ungeachtet dessen sei der Einspruch auch unbegriindet, Die Erfindung gemaf
der Merkmalkombination von Patentanspruch 1 sei gegeniber dem Stand der
Technik neu und es liege auch die erforderliche erfinderische Tatigkeit vor, da
auch eine beliebige Kombination der Entgegenhaltungen dem Fachmann gerade
nicht die technische Lehre vermittele, eine Strahlungsquelle im Bereich einer Ro-

tationsblasmaschine auf einem rotierenden Element anzuordnen.

Mit Beschluss vom 12. Januar 2012 hat die Patentabteilung 16 des Deutschen
Patent- und Markenamts das Streitpatent vollstandig widerrufen. Zur Begriindung
hat sie angeflhrt, dass ein zulassiger Einspruch vorliege, da der Einspruch hinrei-
chend mit Grinden versehen sei. Die Erfindung gemal den Patentanspriichen 1
und 12 in der damals geltenden (erteilten) Fassung sei gegentiber dem Stand der
Technik nicht patentfahig. Zwar seien die beanspruchten Gegenstande neu, sie
beruhten jedoch nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom
5. Marz 2012. Sie tragt vor, der Einspruch sei unzulassig, weil die Begrindung
sich nicht mit der Gesamtheit der in den erteilten Patentansprichen enthaltenen
Merkmale befasse, sondern lediglich Einzelaspekte aufgreife und lediglich darauf
hinweise, dass einzelne Merkmale aus einzelnen Dokumenten bekannt seien. Es
werde nicht angegeben, welche Kombination welcher Dokumente in welcher Art
und Weise zum Gegenstand der patentierten Erfindung fuhren solle. Eine Argu-
mentation, warum ein Fachmann genau diese Dokumente so kombinieren kénnte
und wirde, dass er in naheliegender Weise zum patentierten Gegenstand ge-
lange, fehle ohnehin. Die diesbezigliche Begriindung der Patentabteilung gehe
am Kern des gerigten Zulassigkeitsmangels vorbei, was einen Begriindungsman-
gel darstelle, der die Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr erforderlich mache.
Jedenfalls sei der Einspruch aber unbegriindet. Die Patentabteilung habe richtig
festgestellt, dass keines der Dokumente den patentierten Gegenstand neuheits-

schadlich vorwegnehme. Ferner reicht sie zuletzt in der mindlichen Verhandlung



(geanderte) Hilfsantrage 1 bis 3 mit neuen Anspruchsfassungen ein, mit denen sie
das Patent hilfsweise verteidigt.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

,Behalterherstellungsvorrichtung (1) zum Herstellen von Kunst-
stoffbehaltern (7) aus Preformen (5), insbesondere Flaschen, klei-
nen Fasschen (Kegs) und sonstige Behélter aus PET, umfassend
eine Blasmaschine, geeignete Transportvorrichtungen, welche
ganz oder teilweise rotierende Elemente umfassen oder darstel-
len, wie Zu- und Auslaufsterne (3, 4) oder das Blasrad bzw. Ka-
russell (2) der Blasmaschine, wobei an der Blasmaschine oder auf
dieser mindestens ein Strahlungsemitter angebracht ist und der
Strahlungsemitter (10) mindestens auf eine Teilflache der inneren
Oberflachen der die Behalterherstellvorrichtung (1) umschliel3en-
den Einhausung gerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Blasmaschine eine Rotationsblasmaschine ist und der Strah-
lungsemitter (10) derart auf oder an mindestens einem der rotie-
renden Elemente angebracht ist, dass dieser mit dem rotierenden

Element umlauft.”

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 beinhaltet die Anspruchsfassung 1 nach

Hilfsantrag 1 und weist im Anschluss zusatzlich folgendes Merkmal auf:

sy

,wobei der mindestens eine Strahlungsemitter (10) ein UV-Strahler

ist.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 beinhaltet ebenfalls die Anspruchsfas-
sung 1 nach Hilfsantrag 1 und weist im Anschluss zusatzlich folgendes Merkmal

auf:



sy

,wobei mindestens ein Teil der Oberflachen der Behalterherstel-
lungsvorrichtung (1), insbesondere der Blasmaschine elektrosta-
tisch aufladbar ausgebildet ist, um so Elektronenstrahlen zu len-

ken.

Die Patentinhaberin und Beschwerdefiihrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 16 des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2012 aufzuhe-
ben und den Einspruch als unzulassig zu verwerfen sowie die

Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr anzuordnen,

hilfsweise das Patent 10 2007 017 938 im erteilten Umfang auf-

rechtzuerhalten,

hilfsweise das Patent im Umfang der in der mindlichen Verhand-
lung Ubergebenen Hilfsantrage 1 bis 3 aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende hat den Einspruch am 4. Oktober 2013 zurtickgenommen.

Wegen der erteilten bzw. weiteren Patentanspriiche des Hauptantrags und der
Hilfsantrage sowie wegen weiterer Einzelheiten im Ubrigen wird auf den Aktenin-

halt und die Patentschrift verwiesen.

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt und
auch im Ubrigen zulassig (§ 73 Abs. 2 PatG). Sie hat in der Sache auch insoweit

Erfolg, als sie zur Beschrankung des Streitpatents fihrt.



Nach Rucknahme des Einspruchs war das Verfahren gemal § 61 Abs. 1 Satz 2
PatG von Amts wegen ohne die Einsprechende fortzusetzen.

2. Der Antrag der Beschwerdefuhrerin auf Verwerfung des Einspruchs als
unzulassig ist unbegrindet. Der gemald 8§ 59 Abs. 1 PatG form- und fristgerecht
erhobene Einspruch ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrerin zulas-
sig. Insbesondere ist er auf einen der Widerrufsgriinde nach 8 21 PatG gerichtet

und hinreichend begrundet.

Der Vortrag der Beschwerdefuhrerin, der Einspruch sei unzulassig, weil er sich
nicht mit dem Streitpatent in seiner Gesamtheit auseinandersetze, greift nicht
durch.

Gemal 8 59 Abs. 1 PatG ist der Einspruch zu begriinden. Die Begrindung muss
auf einen der Widerrufsgriinde nach 8 21 PatG gestutzt werden und die den Ein-
spruch rechtfertigenden Tatsachen angeben. Eine Einspruchsbegriindung gentigt
der formalen gesetzlichen Anforderung, wenn sie die fur die Beurteilung der be-
haupteten Widerrufsgrinde maf3geblichen Umstande im Einzelnen so darlegt,
dass der Patentinhaber und insbesondere das Deutsche Patent- und Markenamt
daraus abschlieRende Folgerungen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines
Widerrufsgrundes ziehen konnen. Der Vortrag des Einsprechenden muss erken-
nen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine
Richtigkeit nachgepruft werden kann. Da der Einspruch nur auf die Behauptung
gestttzt werden kann, einer oder mehrere der in § 21 PatG genannten Widerrufs-
grunde liege vor, muss die Uberprifbare Tatsachenangabe sich auRerdem auf den
geltend gemachten Widerrufsgrund beziehen. Beruft sich der Einsprechende auf
fehlende Patentfahigkeit des patentierten Gegenstandes infolge fehlender Neuheit
oder erfinderischer Tatigkeit, sind Angaben zum Stand der Technik und dazu er-
forderlich, ob und gegebenenfalls inwieweit dieser den patentgemal3en Gegen-
stand vorwegnimmt oder nahelegt, damit die Voraussetzungen der 88 3 Abs. 1
und 4 PatG uberpruft werden kénnen (BGH GRUR 2003, 695 — Automatisches



Fahrzeuggetriebe m. w. N.). Der Begriff ,Tatsachen“ gemal® § 59 Abs. 1 Satz 4
PatG umfasst nicht nur die technischen Informationen wie die Nennung der Ent-
gegenhaltung im Stand der Technik, sondern auch dessen technische und rechtli-
che Bewertung, insbesondere die Darstellung des technischen Zusammenhangs
zwischen einer Entgegenhaltung und dem Gegenstand des angegriffenen Patents
(Busse/ Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., 8 59 Rdnr. 107). Die Angaben sind hinrei-
chend substantiiert, wenn sie derart spezifiziert und vollstéandig sind, dass der Pa-
tentinhaber und die Patentabteilung daraus abschlieRende Folgerungen fur das
Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen kénnen und — falls
sie sich bestatigen — den volligen oder teilweisen Widerruf des Patents ermdgli-
chen, wobei Teilaspekte grundsatzlich nicht ausreichen. Dabei dirfen die Anforde-
rungen an die Substantiierung nicht Gberspannt werden, da es sich hier um eine
Zulassigkeitsvoraussetzung in einem dem offentlichen Interesse dienenden Ver-

fahren handelt (Busse Keukenschrijver a. a. O. Rdnr.117).

Diesen Anforderungen wird die Einspruchsbegriindung im Ergebnis gerecht. Sie
stutzt sich auf die fehlende Patentfahigkeit gemafld § 21 Abs. 1 zZiff. 1 PatG und
setzt sich mit allen wesentlichen Aspekten (Merkmalen) der Erfindung auseinan-
der, erlautert durch Angabe entsprechender Druckschriften und konkreter Text-
stellen den Stand der Technik und legt dar, inwieweit dem Streitpatent demgegen-
uber die Neuheit bzw. die erfinderische Téatigkeit fehle. So tragt sie vor, eine in ei-
nem Reinraum angeordnete Blasmaschine zur Herstellung von Kunststoffbehal-
tern sei in der D5 (EP 0 464 933 A2) offenbart, die ,chemisch (mit H202) vorsteri-
lisiert” sei (S. 3, letzter Absatz des Einspruchsschriftsatzes vom 7. April 2010).
Hierbei gibt die Einsprechende auch konkrete Textangaben an (Sp. 5, Z. 53 bis
Sp. 6, Z. 11), woraus der Fachmann mit dortigem Verweis auf die Fig. 2 direkt
auch eine Rotationsblasmaschine erkennen kann, die selbstverstandlich auch eine
geeignete Transportvorrichtung in Form eines rotierenden Elements aufweist. Die-

ses rotierende Element ist dabei das Blasrad bzw. Karussell der Blasmaschine.
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DarlUber hinaus wird im Einspruchsschriftsatz u. a. auf die D1 (FR 2 815 542 Al)
verwiesen, die eine kontinuierlich arbeitende Streckblasmaschine fir PET-Behal-
ter mit einer integrierten Elektronenstrahleinrichtung offenbaren wirde (S. 4,
Abs. 3 des Einspruchsschriftsatzes). Ferner sind dort auch mehrere konkrete Be-
zugsstellen angegeben, die auf eine Sterilisationseinheit von zuvor durch Spritz-
gieRen hergestellten Behalter-Vorformlinge verweisen (S.5, Z.5 bis 24, S. 12,
Z. 14 bis S. 13, Z. 14 sowie Patentanspriche 17 bis 21). Damit wird auch der Be-
zug zu Sterilisationseinrichtungen hergestellt, die eine Behandlung der Vorform-
linge in kontinuierlicher Bewegung ermdglichen, wobei die Vorformlinge hier un-
terhalb der Sterilisationseinheit(en) sich vorbeibewegen (,...traiter des préformes
en mouvement continu, les préformes défilant en dessous de l'unité de stérilisa-
tion“ (S. 13, Z. 4 f. der D1). Nach Anspruch 21 der D1 kann die Elektronenstrahl-
Sterilisationseinheit in der Anlage dabei zwischen dem Ofen zur Vorwarmung der
Blasrohlinge und der Blaseinheit angebracht sein, woraus im Einspruchsschriftsatz
gefolgert wird, dass ,diese zum Sterilisieren dienende Einrichtung...unter anderem
mitten in der Streckblasmaschine vorgesehen werden® kann (a. a. O.). Damit wird
seitens des Einspruchsvorbringens argumentiert, dass in der Zusammenschau der

D5 mit der D1 der Gegenstand nach Anspruch 1 nahegelegt sei.

Insofern hat die Einsprechende zu allen wesentlichen Merkmalen des Gegen-
stands des Anspruchs 1 Bezug genommen und auch Schlussfolgerungen fur das
Fehlen der erfinderischen Téatigkeit gezogen. Denn den noch ,fehlenden® Einsatz
des Strahlungsemitters ,auf oder an mindestens einem der rotierenden Ele-
mente“..., so ,dass dieser mit dem rotierenden Element umlauft’, sieht die Ein-
sprechende durch die Zusammenschau der Dokumente D5 und D1 als nahegelegt
an. In ihrer Gesamtheit ermdglicht die Begriindung sowohl der Patentinhaberin als
auch der Patentabteilung eine Prifung des Vorliegens der Widerrufsgriinde nach
§21 Abs.1 Nr.1 PatG. Weitere Erfordernisse bestehen nicht. Die gewahlte
punktuelle Darstellungsweise der Einzelaspekte und die zusatzlichen Hinweise auf

Mangel in der Darstellung des Patents sind demgegentber unschadlich.
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Da die Patentabteilung den Einspruch verfahrensfehlerfrei und im Ubrigen auch
zutreffend als zulassig behandelt und in der Sache Uber den Bestand des Patents
entschieden hat, liegen Billigkeitsgriinde fiir eine Riuckzahlung der Beschwerde-
gebuhr nicht vor. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr gemaf 8 80
Abs. 3 PatG ist somit nicht begrindet.

3. Als Fachmann ist vorliegend ein Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau oder Verfahrenstechnik anzusehen, der bereits mehrere Jahre Be-
rufserfahrung aufweist und im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von
Blasformmaschinen zur Behalterherstellung tatig ist.

4. Das Streitpatent betrifft eine Behalterherstellungsvorrichtung zum Herstellen
von Kunststoffbehéltern aus Vorformlingen (Preforms), die insbesondere eine
Blasmaschine und geeignete Transportvorrichtungen umfasst (Absatz [0001]). An
bzw. auf dieser Blasmaschine — oder zumindest auf einen Teilbereich der Blasma-
schine gerichtet — ist dabei mindestens ein Strahlungsemitter angebracht, um
Teile dieser Blasmaschine, ihre Einhausung oder die Behélter selbst zu sterilisie-
ren oder steril zu halten. Denn zunehmend bestehe gemalf Streitpatent [0003] das
Erfordernis, immer héhere Reinheiten oder aseptische Bedingungen bei der Her-

stellung und Abflllung von Behéaltern und Flaschen zu erreichen.

5. Das Patent ist in der erteilten Form und hinsichtlich der Hilfsantrage 1 und 2
nicht patentfahig (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemaR Hauptantrag und Hilfsantrag 1
umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 2. Nachdem letzterer, wie die nachfolgenden Ausfiihrungen zum Hilfs-
antrag 2 zeigen, nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit beruht, sind auch die Pa-

tentanspriche 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht rechtsbestandig.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist aus den nachfolgenden
Grunden nicht patentfahig.

5.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 lasst sich wie folgt

gliedern:

1. Behalterherstellungsvorrichtung (1) zum Herstellen von Kunststoffbe-
haltern (7) aus Preformen (5), insbesondere Flaschen, kleinen Fass-

chen (Kegs) und sonstige Behélter aus PET, umfassend
1.1 eine Blasmaschine,
1.1.1 wobei die Blasmaschine eine Rotationsblasmaschine ist,
1.2 geeignete Transportvorrichtungen,

1.2.1 welche ganz oder teilweise rotierende Elemente umfassen
oder darstellen, wie Zu- und Auslaufsterne (3, 4) oder das

Blasrad bzw. Karussell (2) der Blasmaschine,

1.3 wobei an der Blasmaschine oder auf dieser mindestens ein Strah-

lungsemitter angebracht ist,

1.3.1 und der Strahlungsemitter (10) mindestens auf eine Teilflache
der inneren Oberflachen der die Behélterherstellvorrich-

tung (1) umschliel3enden Einhausung gerichtet ist,

1.3.2 und der Strahlungsemitter (10) derart auf oder an mindestens
einem der rotierenden Elemente angebracht ist, dass dieser

mit dem rotierenden Element umlauft,

1.3.3 wobei der mindestens eine Strahlungsemitter (10) ein UV-
Strahler ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 betrifft eine Behalterherstel-

lungsvorrichtung zum Herstellen von Kunststoffbehéltern aus Vorformlingen. Es
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handelt sich nach Merkmal 1.1.1 um eine Rotationsblasmaschine. Geeignete
Transportvorrichtungen umfassen nach Merkmal 1.2.1 ganz oder teilweise rotie-

rende Elemente wie ein Blasrad bzw. Karussell der Blasmaschine.

Nach Merkmal 1.3 kdnnen mehrere Strahlungsemitter an oder auf der Rotations-
blasmaschine angebracht sein — mindestens jedoch einer. Der mindestens eine
Strahlungsemitter ist dabei ein UV-Strahler, lauft mit einem rotierenden Element
der Transportvorrichtung um und ist mindestens auf eine Teilflache der inneren
Oberflachen der die Behélterherstellvorrichtung umschlieRenden Einhausung ge-
richtet (Merkmale 1.3.1 bis 1.3.3).

5.2 Es kann im Ergebnis dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1
gemal Hilfsantrag 2 neu ist, da er jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit beruht. Die Behélterherstellungsvorrichtung nach Anspruch 1 ist fur den

Fachmann nahegelegt (8§ 4 PatG).

Die Druckschrift D5 (EP 0 161 933 A2) offenbart eine Vorrichtung und ein Verfah-
ren zum Herstellen von Kunststoffbehé&ltern mittels Blasformen (Patentanspruch 1
bzw. 8). Dabei wird auch gemalfd Ausfiihrungsbeispiel eine Rotationsblasmaschine
beschrieben und gezeigt (,turntable 23%, Sp. 2, Z. 53 ff. und Figuren), bei der die
Blasformmaschine in einem geschlossenen Raum (,closed room 41% Fig. 2 und 3)
betrieben wird und es die Zielsetzung ist, Behalter mit vollstdndig steriler Innen-
seite herzustellen (Sp. 1, Z. 25 bis 31). Damit stellt die D5 einen geeigneten Aus-

gangspunkt der fachméannischen Uberlegungen dar.

Gemald dem beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel ist ein Drehtisch offenbart, auf
dem sich die Blasformen (mould halves 31) befinden und die an einer Position mit
dem Blasrohling (parison) aus der Coextrusionsdise bestiickt werden (Figuren
und Sp. 2, Z. 51 ff.). Um die Behalter wahrend und nach dem Blasform-Prozess
steril zu halten, wird eine Reihe von MalRnahmen ergriffen ("A number of mea-

sures are taken in order to make containers which are completely sterile...", Sp. 5,
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Z. 27 ff.). Die zum Blasformen zugefuihrte Luft ist steril, dartber hinaus befindet
sich um die Anlage ein geschlossener Raum (41), wobei auch die diesem Raum
zugefuhrte Luft steril gehalten ist (Sp. 5, Z. 58 bis Sp. 6, Z. 3). Damit sind die
Merkmale 1. bis 1.2.1 aus der D5 bekannt; nicht offenbart sind die Merkmale 1.3
bis 1.3.3.

Die D5 sieht zwar, neben der beschriebenen Zufihrung von steriler Luft, im Falle
des Anfahrens der Anlage auch eine sogenannte ,Vorsterilisation® mittels eines
zerstaubten Desinfektionsmittels — beispielsweise Wasserstoffperoxid — vor (Sp. 5,
Z. 53 bis 57), eine aktive Sterilisierung von Flachen wahrend des Betriebs der
Anlage ist jedoch nicht beschrieben. Da die umhauste Blasformmaschine jedoch
zumindest eine Offnung zum Ausschleusen der blasgeformten Behélter aufweist,
kann insbesondere dort eine Einfallstelle fir potentielle Keime vorhanden sein.
Sofern der Fachmann — beispielsweise bei der Herstellung von Behaltern, die fur
sensible pharmazeutische oder medizinische Produkte oder auch Lebensmittel —
besonders sichere sterile Bedingungen vorsehen will, so ist er bestrebt, die Sterili-
sierungsbedingungen weiter zu verbessern und auch eine Entkeimungstechnik in-
nerhalb der Anlage wahrend des Betriebs vorzusehen. Dabei stol3t der Fachmann
auch auf die Druckschrift (4) (DE 295 03 830 U1).

Die Druckschrift (4) betrifft eine Handhabungsvorrichtung fur GefaRe bzw. deren
Verschlisse, die in der Lebensmittel- oder der Pharmaindustrie verwendet werden
(Patentanspruch 1). Diese Gefél3e, Behdltnisse (Ein- oder Mehrweg-) oder auch
Flaschen (S. 1, Abs. 2) sind in einem gegenlUber der Umgebung abgetrennten
Raum mittels eines Schutzgehauses (22) abgeschlossen. Dabei wird Uber eine
mindestens eine UV-Strahlungsquelle umfassende UV-Bestrahlungseinrichtung
der von dem Schutzgehéuse eingeschlossene Raum bzw. ein Teil davon entkeimt
(Patentanspruch 1). Dabei stellt sich die Druckschrift (4) die Aufgabe, ,die mikro-
biologische Kontaminierung der Gefal3e auf ihrem Weg bis zur Abfullung bzw. bis
zu ihrem Verschlielen wirksam und mit vertretbarem Aufwand zu reduzieren®
(S. 1, Abs. 3).
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Der Fachmann kennt UV-Strahlungsquellen zum Desinfizieren in vielen Bereichen
bereits schon seit langem (Lebensmitteltechnologie, pharmazeutische Produktion
und Medizintechnik). Das Dokument (4) offenbart ihm eine derartige Anwendung
auch speziell fur Handhabungsvorrichtungen fur Gefale und Behélter, die u. a.
auch auf bzw. in entsprechenden Forderanlagen (S. 1, Abs. 1) verwendet werden.
Der Fachmann setzt somit solche UV-Strahlungsquellen bei entsprechendem Be-
darf auch auf eingehauste Blasmaschinen ein, die ebenfalls von der Umgebung
mittels Schutzgehause abgetrennte ,Handhabungseinrichtungen“ darstellen. Der-
artige UV-Strahlungsquellen kbnnen vom Grundsatz her tberall dort platziert wer-
den, wo sie bedarfsgerecht Verwendung finden und keine Beeintrachtigung fur die

Umgebung stattfindet.

Ein Hindernis fir den Einsatz beispielsweise auf einem Drehtisch einer rotieren-
den Blasmaschine ist dariiber hinaus nicht gegeben. Elektrische, pneumatische
und hydraulische Anwendungen auf rotierenden Drehtischen und somit die Uber-
tragung derartiger Energietrager auf rotierende Teile sind ebenfalls seit langem
Stand der Technik, sie kennt der Fachmann bereits aufgrund seines Fachwissens.
Die Anwendung von UV-Lampen oder -Strahlern auf Drehtischen verlangt lediglich
die Ubertragung von Netzspannung im iblichen Rahmen auf die Dreheinheit, eine
nicht zulassige Bestrahlung der Umgebung kann problemlos durch die bereits vor-
handene Einhausung verhindert werden. Lediglich als Beleg fir das Fachwissen
des Fachmanns zum Einsatz von Strahlungsemittern auf rotierenden Einheiten sei
auf die D4 (JP 11137645 A) verwiesen, die eine Sterilisationseinrichtung mittels
Elektronenstrahlern offenbart, die Ublicherweise mit Hochspannung betrieben wird.
Auch eine derartige Anwendung ist dem Fachmann bekannt, so dass es im Rah-
men einer einfachen, fachlichen Malinahme liegt, UV-Emitter auf einen rotieren-
den Drehtisch einer Blasmaschine zu positionieren. Eine erfinderische Tatigkeit ist
hiermit nicht verbunden. Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 2

ist somit nicht patentfahig.
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5.3 Damit fallen — durch die Antragsbindung — auch die jeweils entsprechenden

weiteren neben- und untergeordneten Patentanspriiche.

Dies gilt auch hinsichtlich der jeweils nachgeordneten Patentanspriiche 5 und 6,
die von dem Einspruch nicht erfasst waren. Der Umstand, dass der Einspruch be-
schrankt auf Patentanspriiche 1 bis 4 und 7 bis 15 eingelegt wurde, hinderte die
Patentabteilung nicht daran, auch die Patentanspriiche 5 und 6 in die Prifung ein-

zubeziehen.

Der Senat geht mit der Mehrheit der Patentsenate des Bundespatentgerichts da-
von aus, dass der Verfahrensgegenstand des Einspruchsverfahrens vom Einspre-
chenden durch einen Teileinspruch nicht verbindlich beschrankt werden kann. Der
Teileinspruch eroffnet der Patentabteilung vielmehr die vollumfangliche Uberprii-
fung des Streitpatents (instruktiv dazu mit weiteren Nachweisen BPatG Beschluss
vom 19.01.2016, 14 W (pat) 701/14). Das Patentgesetz enthalt anders als das
Patentverfahren vor dem EPA (vgl. Regel 76 (2) c) AusfO EPU) keine ausdriickli-
che Regelung Uber die Mdglichkeit eines Teileinspruchs. Gemal § 99 Abs. 1 PatG
kommen in diesem Fall die Regelungen der Zivilprozessordnung - und damit auch
die Dispositionsmaxime gemal 8 308 ZPO - entsprechend zur Anwendung, wenn
die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschlie-
Ben. Letzteres ist hier der Fall. Das Einspruchsverfahren ist als dem Erteilungs-
verfahren nachgeordnetes Priufungsverfahren mit verwaltungsrechtlichem Cha-
rakter ausgestaltet, das in erster Linie nicht dem Interesse Einzelner, sondern dem
Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung zu Unrecht erteilter Patente dient
(BGHZ 128, 280 — Aluminium-Trihydroxit). Erkennbar ist dies an der Ausgestal-
tung der Einspruchsbefugnis als Jedermannsrecht, dem im Einspruchsverfahren
herrschenden Prinzip der Amtsermittlung, in der erweiterten, nicht auf die Ein-
spruchsbegrindung beschrankten Prifungspflicht der Patentabteilung hinsichtlich
weiterer Einspruchsgrinde und in dem Umstand, dass auch die Ricknahme des
Einspruchs nicht zur Beendigung des Prifungsverfahrens fuhrt. Hieraus ist er-

sichtlich, dass das Einspruchsverfahren der Disposition des Einsprechenden im



-17 -

weiten Umfang entzogen ist. Der Einspruch gibt lediglich den fir jedermann maogli-
chen ,AnstoR“ fir ein dem o6ffentlichen Interesse dienendes Uberpriifungsverfah-
ren. Diese Besonderheiten des Verfahrens schliel3en es nach Auffassung des Se-
nats aus, die allgemein im Zivilprozess geltende Dispositionsmaxime auf das Ein-
spruchsverfahren anzuwenden, da durch eine solche dem Einzelnen tberlassene
Beschrankungsmadglichkeit die im Gesetz in anderer Hinsicht ausdrtcklich veran-
kerte umfassende Uberpriifung des Patents durch das DPMA nicht gewahrleistet

ware.

6. Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag 3 ist patentfahig.

6.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 lasst sich wie folgt

gliedern:

1. Behalterherstellungsvorrichtung (1) zum Herstellen von Kunststoffbe-
haltern (7) aus Preformen (5), insbesondere Flaschen, kleinen Fass-

chen (Kegs) und sonstige Behélter aus PET, umfassend
1.1 eine Blasmaschine,
1.1.1 wobei die Blasmaschine eine Rotationsblasmaschine ist,
1.2 geeignete Transportvorrichtungen,

1.2.1 welche ganz oder teilweise rotierende Elemente umfassen
oder darstellen, wie Zu- und Auslaufsterne (3, 4) oder das

Blasrad bzw. Karussell (2) der Blasmaschine,

1.3 wobei an der Blasmaschine oder auf dieser mindestens ein Strah-

lungsemitter angebracht ist,

1.3.1 und der Strahlungsemitter (10) mindestens auf eine Teilflache
der inneren Oberflachen der die Behaélterherstellvorrich-

tung (1) umschlie3enden Einhausung gerichtet ist,
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1.3.2 und der Strahlungsemitter (10) derart auf oder an mindestens
einem der rotierenden Elemente angebracht ist, dass dieser

mit dem rotierenden Element uml&auft,

1.34 wobei mindestens ein Teil der Oberflache der Behalterherstel-
lungsvorrichtung (1), insbesondere der Blasmaschine elektro-
statisch aufladbar ausgebildet ist, um so Elektronenstrahlen zu

lenken.

Gegeniuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 handelt es sich
bei dem mindestens einen Strahlungsemitter nun — unter Bertcksichtigung des
Merkmals 1.3.4 sowie der Gesamtoffenbarung der Patentschrift — um einen
Strahlungsemitter, der ein Elektronenstrahler ist. Ein UV-Strahlungsemitter ist nun

nicht beansprucht.

6.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 3 ist neu.

Das Dokument (4) offenbart bereits keinen Strahlungsemitter in Form eines Elekt-
ronenstrahlers, ansonsten wird — wie auch in Bezug auf die Druckschrift D5 — auf

die Ausfuhrungen unter Il. 5.2 verwiesen.

Die D1 (FR 2 815 542A1) beschreibt eine Sterilisationseinheit mittels Elektronen-
strahl u. a. fur Vorformlinge von blasgeformten Hohlkérpern, bei dem der Elektro-
nenstrahl direkt in die Offnung des Hohlkorpers eintritt (Patentanspruch 1). Neben
der Sterilisationseinheit beschreibt die D1 auch eine Blasformeinrichtung (S. 5,
Z. 17 ff.). An anderer Stelle ist (indirekt) gesagt, dass der Strahlungsemitter (fest)
positioniert ist und die Vorformlinge sich unter der Sterilisationseinheit vorbei be-
wegen (,...les préformes défilant en dessous de l'unité de stérilisation®, S. 13,
Z. 41.). Eine Einhausung der Anlage und eine Ablenkung der Elekronenstrahlen

werden in der D1 nicht beschrieben.
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Aus der Druckschrift D2 (US 2005/0118057 Al) ist ein Verfahren (und eine An-
lage) zum Dekontaminieren des Halses von Vorformlingen aus thermoplastischem
Material bekannt, bei der Behélter mittels Blasformen hergestellt werden kénnen
(Patentanspruch 1). Hierzu werden die Vorformlinge durch eine Kammer (cham-
ber 10) geleitet, in der eine Dekontaminierungsflissigkeit kontinuierlich in eine
Nebelatmosphére zerstaubt wird, anschlie3end werden die Vorformlinge an UV-
Lampen vorbeigeflihrt und zumindest die Halse vollstandig bestrahlt (,...to com-
pletely irradiate the necks of the preforms...“ dto.). Dies erfolgt allerdings, bevor
die Vorformlinge zur Beschickungseinrichtung gelangen. Ein Strahlungsemitter fur
Elektronenstrahlen und eine elektrostatisch aufladbare Oberflache zur Ablenkung

von Elektronenstrahlen ist in D2 nicht beschrieben.

Die Druckschrift D3 (WO 97/18154 Al), die schon keine Behalterherstellvorrich-
tung in Form einer Blasmaschine offenbart, liegt weiter ab. Sie betrifft die Reini-
gung von Behéltern mit Hilfe von Chemikalien. Ein Strahlungsemitter ist nicht vor-

gesehen.

Das Dokument D4 (JP 11137645 A) beschreibt eine Sterilisationseinrichtung mit-
tels Elektronenstrahl fir leere Kunststoffbehéalter (Abstract). Gemal Ausfuhrungs-
beispiel werden die leeren Kunststoffflaschen Uber eine kreisférmige Beschi-
ckungseinrichtung (Figur 1) auf eine Art Drehtisch (Rundférderer) positioniert, um
dann in Position direkt vor einem Strahlungsemitter (electron beam irradiation
part 19) im Umlauf bewegt und zusatzlich noch vor dem Strahlungsemitter in eine
Rotationsbewegung versetzt zu werden (Patentanspriiche 1 und 2, Fig. 1 bis 3).
Gemald Patentanspruch 4 bewegen sich auch die Strahlungsemitter (19) im
kreisformigen Umlauf (Uber den zweiten Drehanschluss (second rotary joint 17).
Damit ist aus D4 bekannt, Strahlungsemitter zur Sterilisierung von leeren Kunst-
stoffbehaltern auf einer Fordereinrichtung rotationsférmig umlaufen zu lassen. Al-

lerdings sind aus D4 zumindest die Merkmale 1. bis 1.1.1 sowie 1.3 nicht bekannt.
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D6 (WO 98/47770 Al) offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Blasfor-
men von Preforms, wobei die Vorformlinge vor dem Blasformen zuerst vorge-
warmt und anschlieend die blasgeformten Behélter sterilisiert werden, bevor sie
abschlieBend befillt und verschlossen werden (Patentanspruch 1). Der gesamte
Prozess kann dabei in einer geschlossenen Vorrichtung stattfinden (apparatus 10,
Patentanspruch 9). Eine Sterilisation mittels eines Strahlungsemitters findet aller-

dings nicht statt.

Das japanische Dokument D8 (JP 2001225814 A) beschreibt eine Sterilisations-
einrichtung fur Blas-Vorformlinge, die mittels Elektronenstrahlen arbeitet
(Abstract). Dabei werden die Preforms sowohl von innen wie auch von auf3en und
an ihrem Gewindebereich vollstéandig bestrahlt (Figuren). Zusatzlich kbnnen die
Vorformlinge auch noch mit UV-Strahlen beaufschlagt werden, wobei die Strahl-
felder und das zu bestrahlende Produkt selbst rotieren kdnnen (insbes. Fig. 4).
Eine Bestrahlung zumindest eines Teils einer Einhausung oder die elektrostatisch
aufladbare Ausgestaltung eines Teils der Oberflache der Behélterherstellungsvor-

richtung ist hingegen nicht beschrieben.

Die weiteren Dokumente D7 (JP 10 167 226 A), D10 (US 3809 768 A) und die
nachveroéffentlichte D9 (WO 2008/070956 Al) sowie die im Prifungsverfahren er-
mittelten Druckschriften, auf die die Einsprechende — mit Ausnahme der Druck-
schrift (4) — nicht mehr eingegangen ist, liegen weiter ab.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 3 beruht auch auf ei-

ner erfinderischen Tatigkeit.

Der Fachmann geht auch beim vorliegenden Gegenstand von der D5 aus, hierzu

wird auf die Ausfuihrungen unter Il. 5.2 verwiesen.

Im Hinblick auf eine weitergehende, aktive Sterilisierung der Behalter selbst oder

von Maschinen- und Gehauseteilen zieht der Fachmann auch die bereits oben
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angesprochene Druckschrift D4 (JP 11137645 A) in Betracht. Sie offenbart zumin-
dest auf einem Drehtisch oder Rondell einer Transporteinrichtung fur Kunststoff-
behalter vor dem Einfullvorgang das Sterilisieren dieser Behélter, wobei die als
Elektronenstrahler ausgebildeten Strahlungsemitter (electron beam irradiation
part 19; Abs. 24 der englischen Maschinen-Ubersetzung der D4) auf dem Dreh-
tisch mit den Behéltern vis-a-vis mit umlaufen (Patentanspruch 4, Fig. 1, 2 und 4;
Merkmal 1.3.2). Eine Bestrahlung (eines Teils) einer potentiellen Umhausung oder
gar einer inneren Oberflache einer Behalterherstellvorrichtung ist der D4 hingegen
nicht zu entnehmen (Merkmal 1.3.1). Da dort weder eine Umhausung vorhanden
ist noch die Bestrahlung eines leitfahigen Bauteils der Transportvorrichtung vorge-
sehen ist, kann der D4 auch keine Anregung entnommen werden, irgendwelche
Teile statisch aufladbar auszubilden, um die Elektronenstrahlen zu lenken (Merk-
mal 1.3.4).

Auch die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften geben hierzu keinen
Hinweis. Die D1 (FR 28 15 542 A1) ist lediglich fur die Sterilisierung der Kunst-
stoff-Vorformlinge oder -Flaschen vorgesehen, diese werden von den Elektronen-
strahlen jedoch direkt beaufschlagt. Gleiches gilt fur die Sterilisierungseinrichtun-
gen gemalR der D8 (JP 2001 225814 A) und der D9 (WO 2008/070 956 Al).
Diese Dokumente offenbaren jeweils keine Bestrahlung von Teilflachen von inne-
ren Oberflachen einer Behélterherstell(ungs)vorrichtung, bei der mindestens ein
Teil dieser Oberflache elektrostatisch aufladbar ist, um so Elektronenstrahlen zu

lenken und legen eine derartige Bestrahlung auch nicht nahe.

Alle weiteren verbleibenden Druckschriften haben bereits keine Strahlungsemitter
in Form von Elektronenstrahlern zum Inhalt, so dass auch sie jeweils die Merk-
male 1.3.1 und 1.3.4 nicht nahe legen kdnnen. Da derartige MalRnahmen auch
nicht im Bereich handwerklichen Kénnens des Fachmanns liegen, beruht der Ge-

genstand nach Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 somit auf erfinderischer Tatigkeit.
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6.3 Der nebengeordnete Anspruch 11 ist auf ein Herstellverfahren fir
Kunststoffbehalter gerichtet, bei dem eine Behalterherstellungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Anspriiche eingesetzt wird. Er hat demzufolge nichts
anderes als die Formulierung der in Patentanspruch 1 offenbarten Lehre in Form
eines Herstellungsanspruchs zum Inhalt. Die Gesichtspunkte, die der Beurteilung
der Schutzfahigkeit von Patentanspruch 1 zugrunde liegen, gelten daher gleich-
ermal3en zu Patentanspruch 11 (GRUR 2009, 746, BGH Betrieb einer Sicher-
heitseinrichtung).

6.4 Mit den bestandsfahigen nebengeordneten Patentansprichen 1 und 11 haben
auch die auf diese riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 10 sowie 12 bis 14 Be-

stand, da ihre Gegenstande uber selbstverstandliche Malinahmen hinausgehen.

Somit hat das Streitpatent im Rahmen des Hilfsantrags 3 Bestand.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaéltin oder einen beim Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner Dr. Huber Dr. Dorfschmidt Uhlmann
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