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Sachverhalt und Antrage

IT.

1905.D

Das europdische Patent Nr. 1 161 360 wurde mit der am
4. Februar 2005 zur Post gegebenen Entscheidung der
Einspruchsabteilung widerrufen. Dagegen wurde von der
Patentinhaberin am 15. Marz 2005 Beschwerde eingelegt
und gleichzeitig auch die Beschwerdegebihr entrichtet.
Die Beschwerdebegriindung wurde am 9. Juni 2005

eingereicht.

Es wurde am 27. Juni 2007 mindlich verhandelt. Die
Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Basis des am 24. Mai 2007 eingegangenen
Anspruchssatzes, welcher die unabhadngigen
Produktanspriiche 1-16, die unabhangigen
Verfahrensanspriiche 17-19 zur Herstellung eines
Produktes gemédR einem der Anspriiche 1-16, sowie die
abhdngigen Verfahrensanspriiche 20-23 umfasst.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurickweisung

der Beschwerde.

Der Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Einschichtiges Schallabschirmelement flir Kraftfahrzeuge
oder Gehause von Haushaltsgeraten zum Abdecken wvon
schallreflektierenden und/oder -erzeugenden Bauteilen
und/oder zum Schutz vor Schallausbreitung aus dem
Larmbereich eines Raumes in einen Nachbarraum mit einer
viele kleine Durchbrechungen (2) aufweisenden Platte (1)
oder Schicht, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

a. die Dicke (d) der formstabilen Schicht betragt
zwischen 0.05 und weniger als 0.38 mm;

b. der mittlere Durchmesser (d) oder die Breite (b) der

Durchbrechungen (2) betragt zwischen 0.01 und 0.7 mm;
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c. das Lochflachenverhadaltnis (LV) betragt zwischen 0.01

und 5%."

ITT. Die Beschwerdefiihrerin legte dar, dass der Gegenstand
der Erfindung gemaB Anspruch 1 gegeniiber der im Sinne
der Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer G 1/03 (ABl.
EPA 2004, 413) als zufallige Vorwegnahme anzusehende
Offenbarung des Dokuments D30 (EP-A-897 175)
entsprechend den Grundsdtzen der Entscheidung G 1/03
prazise abgegrenzt sei. Dies sei insbesondere durch das
Merkmal a. des Anspruchs 1 geschehen, wonach die Dicke
der formstabilen Schicht weniger als die in D30
offenbarte Dicke von 0.38 mm ("0.015 inch") betrage,
womit ein Teil des urspringlich offenbarten
Schichtdickenintervalls nun ausgeschlossen worden sei.
Das Dokument D30 sei lediglich als zufdllige Vorwegnahme
des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 anzusehen,
well es zum ersten ein vom technischen Gebiet der
Erfindung fern liegendes technisches Gebiet betreffe. So
offenbare D30 lediglich einen perforierten Schalldampfer
flir die Strahltriebwerke eines Flugzeugs. Solche
Schalldémpfer seien bereits aus den frihen 60er Jahren
bekannt und seien zum Einbau im Stromungskanal des
gasdurchstromten Mantelrohres des Triebwerks in einem
vorbestimmten Abstand zur Wand des Mantelrohres und
parallel zur Gasstromung bestimmt. Der schalldampfende
Effekt ergebe sich ausschlieRlich aus der Bildung einer
laminaren Stromung in der Grenzschicht. Dariber hinaus
sei auch das zu l0sende technische Problem gemaB D30
(Spalte 1, Zeilen 36-40) der Aufgabe und dem Zweck der
vorliegenden Erfindung fremd. Somit seien insgesamt
keine Gemeinsamkeiten mit dem Erfindungsgegenstand zu
erkennen. Zum zweiten sei auch die Angabe einer Dicke

von 0.38 mm flir die schalldampfende Schicht als rein

1905.D
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zufdllig anzusehen, da diese Dicke in D30 nur an einer
Stelle (Spalte 3, Zeile 18) lediglich als Beispiel
erwahnt sei und offensichtlich keine ausschlaggebende
Rolle fir die technische Lehre von D30 spiele. Hiermit
seien die Voraussetzungen fir die Formulierung des
Anspruchs 1 mit einem Disclaimer gemadRl der Entscheidung
G 1/03 erfullt.

Betreffend die beanspruchte Einschichtigkeit der
Schallabschirmelemente nach den Anspriichen 1-16 erklarte
die Beschwerdefiihrerin, diese ergebe sich insbesondere
aus den Absatzen [0008], [0023], [0025] und [0028] der
Patentschrift, die allesamt in der urspringlichen
Anmeldung offenbart seien.

Was die Ausdriicke "formstabile Schicht" und
"selbsttragender Formteil" betreffe, seien diese
Ausdriicke in der Patentschrift klar definiert, wie aus
Seite 5, Zeilen 13-14 und Zeile 21 und Seite 3, Zeilen
39-40 und 54, hervorgehe. Im Ubrigen handle es sich
hierbei um fachiibliche Begriffe, wie z.B. eine Abfrage
der Suchmaschine Google oder auch die Patentschriften
DE-A-1 940 838 und DE-C-934 644 zeigten. Obgleich das
erfindungsgemale Schallabschirmelement mdéglicherweise
nicht im gesamten beanspruchten Schichtdickenintervall
als "formstabiles" oder "selbstragendes" Formteil
ausgebildet sei, konne der Fachmann dennoch durch
entsprechende Versuche ohne weiteres diejenigen Bereiche
des beanspruchten Schichtdickenintervalls ermitteln, die
zu einem "formstabilen" oder "selbsttragenden" Formteil

fihrten.

Die Beschwerdegegnerinnen fihrten aus, dass die Aufnahme
eines Disclaimers in dem Anspruch 1 nicht zuldssig sei,
weil die Voraussetzungen der Entscheidung G 1/03 im

vorliegenden Falle nicht erfiillt seien. D30 kdnne nicht
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als zufallige Vorwegnahme des Anspruchsgegenstands
angesehen werden, da in D30 offensichtlich ganz
allgemein ein formstabiles Schallabschirmelement in Form
einer mikroperforierten Platte offenbart sei, wie
eindeutig aus Anspruch 1 von D30 hervorgehe, welches fir
die Anwendung in samtlichen Bereichen des technischen
Schallschutzes bestimmt sei, insbesondere auch bei
Kraftfahrzeugen. Lediglich im Anspruch 11 von D30 sei
die Anwendung des Schallabschirmelementes zur
Herstellung eines Gehduses eines Strahltriebwerkes
beansprucht. Gleichwohl bestdtige gerade die Angabe im
Streitpatent (Absatz [0016]) der spezifischen Anwendung
des erfindungsgemaBen Schallabschirmelementes bei
Flugzeugen, dass das Schallabschirmelement gemaB D30 fir
dieselben Zwecke vorgesehen sei, wie dasjenige gemal der
Erfindung, womit es sich bei D30 und bei der Erfindung
offensichtlich um dasselbe technische Gebiet handle.
Zudem entspreche auch die vorgetragene Interpretation
des Parameters der Schichtdicke in D30 durch die
Beschwerdefithrerin nicht den in der Entscheidung G 1/03
aufgestellten Grundsatzen. GemaB dieser Entscheidung sei
namlich der Begriff der zufalligen Vorwegnahme lediglich
auf die Gesamtheit der Offenbarung anzuwenden,
jedenfalls nicht auf spezifische Werte oder
Wertebereiche eines bestimmten physikalischen Parameters.
Weiterhin sei die beanspruchte "formstabile Schicht”" im
Anspruch 1 nicht in Verbindung mit einer Dicke zwischen
0.05 mm und weniger als 0.38 mm in der urspringlichen
Fassung der Anmeldung offenbart worden. Schliellich sei
auch unklar, was Uberhaupt unter einer "formstabilen
Schicht" bei einer Dicke von nur 0.05 mm und bei den in
der Beschreibung unter anderem offenbarten Materialien

zu verstehen sei.

1905.D
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Entscheidungsgrinde

1905.D

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPU
in Verbindung mit der Regel 64 EPU und ist somit

zulassig.

Ein Disclaimer kann bei einem Stand der Technik nach
Artikel 54 (2) EPU entsprechend den Grundsidtzen der
Entscheidung G 1/03 zur Wiederherstellung der Neuheit
verwendet werden, falls dieser Stand der Technik eine
"zufallige Vorwegnahme" der Erfindung darstellt. Laut
der Entscheidung G 1/03 ist eine Vorwegnahme "zufidllig,
wenn sie so unerheblich fiir die beanspruchte Erfindung
ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie
bei der Erfindung nicht berlicksichtigt hatte" (siehe
Punkt 2.1 der Entscheidungsformel und Punkt 2.2.2 der
Entscheidungsgriinde) . Im vorliegenden Falle handelt es
sich aus mehreren Grinden nicht um eine zufallige
Vorwegnahme. Zunadchst geht bereits sowohl aus der
Beschreibung als auch aus den Ansprichen der
Streitpatentschrift hervor, dass die Erfindung fir die
Anwendung auf eine Vielfalt unterschiedlicher
technischer Gebiete geeignet ist. So soll das
erfindungsgemale Schallabschirmelement allgemein "zum
Schutz vor Schallausbreitung aus dem Larmbereich eines
Raumes in einen Nachbarraum" dienen (Patentschrift,
Anspruch 1), allgemein als "Schallabschirmelement
wirksam" sein (Patentschrift, Anspruch 14), als
"absorbierendes Rohr fir das BelUftungssystem oder
andere luftfiihrende Rohre" wirken (Patentschrift,
Anspruch 23), bei Kraftfahrzeugen (Patentschrift, Absatz
[0004]) einsetzbar sein, sowie bei "Luftfahrzeugen"

(Patentschrift, Absatz [0016]) und bei "Gehadusen von
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Haushaltsgeraten" (Patentschrift, Absatz [0041])
angewendet werden. Folglich ist die Erfindung
entsprechend der Gesamtoffenbarung der Patentschrift
offensichtlich im gesamten Bereich des technischen
Schallschutzes anwendbar und insbesondere bei
Kraftfahrzeugen und bei Flugzeugen. Laut der gestellten
Aufgabe soll ausdriicklich "das Abschirmelement nicht nur
als Einbauteil in Kraftfahrzeugen, sondern auch fir
andere Zwecke verwendbar sein" (Patentschrift, Absatz
[0004]). Die Tatsache, dass ein und dasselbe
Schallabschirmelement in unterschiedlichen technischen
Bereichen zur Anwendung kommen kann, ist fir den
Fachmann selbstverstandlich, solange es sich um die
Absorption von Schallwellen mit denselben oder mit
teilweise ilUberlappenden Frequenzbereichen handelt und
das Schallabschirmelement auch durch die Anderung der
relevanten Parameter (z.B. Lochdurchmesser,
Lochflachenverhatnis) an unterschiedlichen akustischen
Anforderungen angepasst werden kann. Dass dies moglich
ist, ist dem Fachmann allgemein bekannt und ist z.B. in
D34 (WO-A-97/27 370, Seite 44, Zeilen 23-31; Anspriche
12-15) und in D49 offenbart, wobei das bereits aus den
70er Jahren stammende Dokument D49 ("Theory and design
of microperforated panel sound-absorbing constructions";
Maa Dah-You, Vol. XVIII No. 1, Scientia Sinica Jan.-Feb.
1975) die Grundzige der Theorie der Schallabsorption

durch mikroperforierte Platten darlegt.

In analoger Weise offenbart D30 allgemein ein
Schallabschirmelement zum Schutz vor Schallausbreitung
(Beschreibung, Absatz (0001); Anspriiche 1-10), welches
im Bereich des technischen Schallschutzes und
insbesondere auch bei Flugzeugen (Anspruch 11)

verwendbar ist. Der Fachmann wiirde nun somit, aufgrund
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der festgestellten eindeutigen Uberlappung zwischen den
beabsichtigten Anwendungsbereichen des
Erfindungsgegenstandes und des Schallabschirmelementes
gemal D30, dieses Dokument bei der vorliegenden
Erfindung sehr wohl beriicksichtigen. Dies gilt umso mehr
als es gerade im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik dem
Fachmann allgemein bekannt war, mikroperforierte Platten
mit Lochdurchmesser < 1 mm oder Lochbreiten < 1 mm zu
Zwecken der Schall- und Warmeisolierung einzusetzen
(siehe z.B. D13 (DE-A-44 13 009), D34 (WO-A-97/27370),
D11 (DE-C-41 37 706)).

Angesichts der genannten Fakten ist die Kammer der
Auffassung, dass D30 die obige Definition fir eine
zufdllige Vorwegnahme gemal der Entscheidung G 1/03
nicht erfillt und folglich stellt der in den geltenden
Anspruch 1 aufgenommene Disclaimer einen VerstoBl gegen

Artikel 123 (2) EPU dar.

Das Argument der Beschwerdefithrerin, D30 betreffe nicht
ein Schallabschirmelement, sondern einen Schalldampfer,
konnte die Kammer nicht ilberzeugen. Zum einen steht
diese Behauptung nicht im Einklang mit dem Inhalt der
Offenbarung von D30, da in D30 offenbart ist, dass ein
aus dem Schallabschirmelement selbst bestehendes dulleres
Gehduse 14 (Figur 3) zum Schutz vor Schallausbreitung
aus dem Larmbereich des Gehauseinneren in den AuRenraum
eingesetzt wird. Folglich handelt es sich bei D30 nicht
speziell um ein in einem gasdurchstromten Geh&ause
eingebautes Schalldampfungselement, sondern, voll und
ganz, allgemein um ein Schallabschirmelement, das filr
eine Verwendung entsprechend dem Wortlaut des

Anspruchs 1 vorgesehen ist. Zum anderen ist

festzustellen, dass der Wortlaut des Anspruchs 1 selbst
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eine Verwendung als Schalldampfungselement mitumfasst,
da ein Schalldampfungselement unter anderem auch als
Schutz vor Schallausbreitung aus dem Larmbereich eines

Raumes in einen Nachbarraum wirkt.

SchlieBRlich kann auch der Auffassung der
Beschwerdefiihrerin, wonach die Angabe eines Wertes von
0.38 mm fir die Plattendicke als rein zufallig anzusehen
und somit ebenfalls als rein zufallige Vorwegnahme des
beanspruchten erfindungsgemaBen Schichtdickenbereiches
im Sinne der Entscheidung G 1/03 zu betrachten sei,
nicht gefolgt werden. Der Begriff einer zufalligen
Vorwegnahme wird in der Entscheidung G 1/03 lediglich
flir die Bezeichnung eines neuheitsschadlichen Dokumentes
herangezogen, welches als solches so unerheblich fir die
Erfindung ist und so weit ab von der Erfindung liegt,
dass der Fachmann es bei der Erfindung nicht
beriicksichtigen wiirde. Der Versuch, die Verwendung
dieses Begriffs auf einzelne Parameterwerte oder
Parameterbereiche auszuweiten erscheint zudem nicht
sinnvoll und nicht durchfihrbar, da bei einem mehrere
unterschiedliche physikalische Parameter umfassenden
technischen Gegenstand, dessen beabsichtigte Wirkung
oder Funktion sich gerade aus dem Zusammenspiel der
Gesamtheit dieser Parameter ergibt. Das vorliegende
Schallabschirmelement liefert dafir ein passendes
Beispiel, da die in D49 dargelegte Theorie der
Schallabsorption fir mikroperforierte Platten
insbesondere illustriert, dass die Dicke der Platte,
zusammen mit dem Lochdurchmesser und dem
Lochfldchenverhdltnis, den Real- und Imagindrteil der
akustischen Impedanz der mikroperforierten Platte
wesentlich mitbestimmt (D49, Seite 59, Formeln

(12), (13)) .
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Im Merkmal a. des Anspruchs 1 ist gegeniiber dem
erteilten Anspruch noch angegeben, dass die Schicht
"formstabil" ist.

Die verdffentlichte Anmeldung offenbart zwar auf Seite 6
(letzter Absatz) und Seite 7 (erster Absatz), dass
"gemaB einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform der
Erfindung ..die ..Schicht als selbsttragender Formteil
ausgebildet" ist und dass "der Begriff Formteil
verformte bzw. umgeformte Platten" einschlieRt, "soweit
sie die die verformte Gestalt selbsttragend beibehalten,
wenn keine zusatzliche Verformungsarbeit zum
Weiterverformen aufgewendet wird". Hier ist aber
lediglich von einer "bevorzugten Ausfihrungsform" die
Rede und es wird nicht angegeben, bei welchen
Schichtdicken das Formteil "selbsttragend" ist, sondern
es wird nur eine Bedingung oder Definition genannt, die
flir eine "selbsttragende" Schicht oder Platte erfillt
sein muss. Erst am Ende des genannten ersten Absatzes
auf Seite 7 werden zwel Wertebereiche fir die
Schichtdicke oder Plattendicke angegeben, die aber
offenbar so groB sind, dass sie die Dicken samtlicher
moglichen Ausfihrungsformen oder zumindest des grdRten
Teils der Ausfihrungsformen der Erfindung einschlielen.
Diese Offenbarungsstelle sagt aber weder, dass in diesen
gesamten Wertebereichen "formstabile" oder
"selbsttragende" Formteile zu erwarten sind, noch sagt
sie in welchen genaueren Teilbereichen dies der Fall
sein soll.

Mit Bezug auf die Figuren 1 bzw. 2 werden eine "Schall-
und Hitzeschutzplatte" bzw. eine "Motorabdeckung"
beschrieben, die als "formstabil" angegeben sind. Beide
weisen eine Schichtdicke von 0.5 mm auf. Es werden keine

weiteren spezifischen "selbsttragenden" bzw.
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"formstabilen" (die Begriffe werden offensichtlich
gleichbedeutend verwendet) Ausfiihrungsbeispiele
beschrieben, die eine geringere Schichtdicke als 0.5 mm
aufweisen. Auf jeden Fall werden in der urspringlichen
Anmeldung die Begriffe "selbsttragend" bzw. "formstabil"
an keiner Stelle unmittelbar mit einer Schicht mit einer
Dicke von 0.05 mm - die im vorliegenden Anspruch 1
angegebene Untergrenze - in Verbindung gebracht.
Insgesamt stellt folglich die Aufnahme des Begriffs
"formstabil" in das Merkmal a. des Anspruchs 1 einen

VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU dar.

Auch im Hinblick auf Artikel 84 EPU ist die unter

Punkt 4 genannte Anderung des Gegenstandes des

Anspruchs 1 nicht zuldssig. Es steht auBer Frage, dass
der Begriff "formstabil" (bzw. "selbsttragend") in der
Technik verwendet wird. Jedoch werden solche Begriffe in
der Regel bei Gegenstadnden und Materialien benutzt, die
inhdrent eine betradchtlich hohe Biege- bzw.
Beulefestigkeit besitzen, wie dies z.B. bei der von der
Beschwerdefiihrerin zitierten Druckschrift DE-C-934 644
(Seite 2, Zeilen 35-46) oder DE-A-1 940 838 der Fall ist,
womit die Verwendung solcher Begriffe in diesen Fallen
ohnehin kein Problem darstellt. Im letzteren Dokument
besteht die offenbarte formstabile Folie aus
Athylen/Vinylacetat mit zusatzlich 60-90 Gewichtsprozent
anorganischen Fillstoffen und sie hat z.B. eine Dicke
von 3 mm (Spalte 3, Zeilen 31-46). Dagegen stellt die
Verwendung derartiger Begriffe bei der Erfindung, z.B.
bei einem Formteil aus Polyamid oder Polypropylen
(Patentschrift, Absatz [0014]) mit einer Schichtdicke
von 0.05 mm gemal Anspruch 1 sehr wohl ein Problem dar,
weil solche Gegenstdnde und Materialien eben nicht eine

inhdrente hinreichende Beule- bzw. Biegefestigkeit
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besitzen. Insgesamt ist also die technische Lehre des
Anspruchs 1 in Verbindung mit der Beschreibung derart
allgemein und breit gefasst, dass sie fiir den Fachmann

nicht hinreichend klar und nachvollziehbar ist.

Die unter Punkt 4 und 5 dargelegten VerstoRle gegen
Artikel 123 (2) und Artikel 84 EPU gelten aus denselben
Grinden zumindest auch fir die weiteren unabhangigen

Anspriche 2-8,10,11 und 13-16.

Die von der Beschwerdefiihrerin ausgefithrte Tatsache,
dass der Fachmann dennoch nach der Durchfihrung mehrerer
Versuche méglicherweise doch aus den beanspruchten
Schichtdickenbereichen Teilbereiche und aus den in der
Beschreibung der Patentschrift angegebenen Materialien
solche auswahlen kann, bei denen die beanspruchten
Formteile oder Schichten eindeutig formstabil oder
selbsttragend sind, kann an den Einwdnden unter Punkt 4
bis 6 nichts andern. Die Existenz solcher Teilbereiche
wurde namlich zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt,
insbesondere da die Ausfiihrbarkeit der Erfindung nicht

Gegenstand der mindlichen Verhandlung war.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
V. Commare S. Crane

1905.D



