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Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 8. Februar
2010 zur Post gegeben wurde und mit der das
europaische Patent Nr. 1004716 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden

ist.
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Sachverhalt und Antrage

V.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 2. Februar 2010, zur Post
gegeben am 8. Februar 2010, das Europaische Patent

1 004 716 gemaR Artikel 101(3)b) EPU zu widerrufen.

Die Beschwerdefuhrerinnen (Patentinhaberinnen) hatten am
11. April 2010 Beschwerde eingelegt und am selben Tag
die Beschwerdegebihr entrichtet. Die
Beschwerdebegrindung war am 10. Juni 2010 eingegangen.

Mit Ladung vom 6. September 2011 zur mindlichen
Verhandlung teilte die Beschwerdekammer den Parteien
ithre vorlaufige Auffassung in einem Bescheid gemal
Artikel 15(1) VOBK mit. Die mundliche Verhandlung fand
am 23. November 2011 statt. Fur die
Beschwerdefiuhrerinnen war, wie angekiundigt mit
Schriftsatz vom 21. November 2011, niemand anwesend. Fur
die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) war, wie mit
Schriftsatz vom 16. November 2011 angekindigt, ebenfalls
niemand anwesend. Das Verfahren wurde ohne die Parteien
fortgesetzt (Regel 115 (2) EPU und Artikel 15(3) VOBK).

Die Beschwerdefuhrerinnen beantragten schriftsatzlich
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
sowie hilfsweise die Zurickverweisung der Angelegenheit
an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf
der Basis des Patents in der erteilten Fassung oder des
wahrend der mundlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung am 2. Februar 2010 als Hilfsantrag
eingereichten Anspruchssatzes.
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Die Beschwerdegegnerin hat schriftsatzlich keinen Antrag
gestellt.

Der unabhangige Anspruch 1 des erteilten Patents hat
folgenden Wortlaut:

Hauptantrag:

"1. Dammplatte, insbesondere aus Polystyrol, zur
Anbringung an Gebauden mittels eines Klebers, der
vorzugsweise schichtformig auf einem Untergrund (11)
aufbringbar ist, wobeil die Klebeseite (K) der Dammplatte
(1) an ihrem Grundkorper (2), aus dem die Dammplatte (1)
besteht, mit einer Vielzahl von spitz zulaufenden
Erhebungen (3) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daf}
zwischen den Erhebungen (3) Schlitze (9) eingeformt sind,
wobei die Schlitze (9) ab der Basis der Erhebungen (3)

in den Grundkodrper (2) eingeformt sind.™

Hilfsantrag:

wie Hauptantrag, unter Hinzufugung des folgenden
Wortlauts:

"_.. sind, und die pyramidenformigen Erhebungen (3) in
einem gleichmdRigen Raster angeordnet sind."

Die Beschwerdefuhrerinnen haben im wesentlichen folgende
Argumente schriftlich vorgetragen (eine
Beschwerdeerwiderung seitens der Beschwerdegegnerin war

nicht eingegangen):

Die Beschwerdefuhrerinnen argumentierten, dass der

Fachmann bei technisch funktionellem (und nicht
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mathematischem) Verstandnis des Anspruchs 1 den
ursprunglichen Figuren entnehmen kénne, dass die
Schlitze ab der Basis der Erhebungen eingeformt seien.
Die genaue Lage der Schlitze seil daher eindeutig
festgelegt, und sei Im Ubrigen vom beauftragten Prufer
Im Bescheid vom 4. November 2005 vorgeschlagen worden,
dem nach dem Grundsatz der Rechtssicherheit vertraut
werden konne. Im Gegensatz zur Auffassung der
Einspruchsabteilung sei ursprunglich nicht nur ein
einziges Ausfuhrungsbeispiel offenbart, sondern
mindestens zwei, namlich erstens die Zeichnungen (in den
Figuren), und zweitens die textlichen Erlauterungen (in
der Beschreibung). FUr den Hauptantrag liege somit keine
unzulassige Verallgemeinerung vor, da bereits die
Figuren 1 bis 3 Schlitze zeigten, die "ab der Basis der
Erhebungen™ in den Grundkdrper eingeformt seien. Diese
Figuren stellten somit ein erstes Ausfuhrungsbeispiel
dar, welches keiner weiteren Erlauterung aus der

Beschreibung bedirfe.

Daruber hinaus sei zumindest fur den Hilfsantrag auch

die Position der Erhebungen definiert, namlich durch die
Angabe "in einem gleichmalligem Raster'. Die in der
Entscheidung der Einspruchsabteilung angefihrte Variante
wirde nicht unter das Merkmal '‘gleichmélliges Raster™
fallen, da solch eine Variante eben im Gegensatz dazu
ungleichmallig ware. Daher sei auch der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag nicht unzulédssig erweitert.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

€6885.D
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Anderungen Hauptantrag
(Artikel 100 c), vgl. Artikel 123 (2) EPU)

Der erteilte Anspruch 1 beruht zunachst auf den
ursprunglichen Ansprichen 1 und 5. Anspruch 5 wie
eingereicht nimmt lediglich auf Schlitze "zwischen"™ den
Erhebungen Bezug, eine spezielle Anordnung an den
Erhebungen ist nicht beschrieben. Das Merkmal im
erteilten Anspruch 1, wonach die Schlitze "ab der Basis
der Erhebungen™ in den Grundkorper eingeformt sind,
wurde den eingereichten Figuren entnommen. Wie von der
Einspruchsabteilung unter Punkt 2.3 threr Entscheidung
dargelegt, sind die in den Figuren gezeigten Schlitze
jedoch stets ab der Basis pyramidenformiger Strukturen
in den Grundkorper eingeformt, die zudem im Raster
angeordnet sind. Auch der urspringlichen Beschreibung
sind keine Ausfuhrungsbeispiele entnehmbar, wonach der
Fachmann zweifelsfrei erkennen wirde, dass die in den
Figuren gezeigten Schlitze eben nicht In Zusammenhang
mit der Pyramidenform im Raster stinden, sondern
unmittelbar und eindeutig auch ab der Basis
irgendwelcher (und irgendwie angeordneter) Erhebungen
eingeformt werden koénnten (vgl. Anmeldung, iInsbesondere
Abséatze [0007], [0010], [0017] und [0020], wie
veroffentlicht).

Schlitze ab der Basis von Erhebungen ohne Pyramidenform
und rasterformiger Anordnung sind der eingereichten
Anmeldung daher nicht zu entnehmen, und stellen folglich
eine Verallgemeinerung (intermediate generalisation™)

dar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag erfullt
daher nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.
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Der Vollstandigkeit halber sei noch angemerkt, dass den
Beschwerdefuhrerinnen die vom beauftragten Prufer
vorgeschlagene - und nicht bindende - Fassung iIn der die
Priufungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigte
am 23. Marz 2007 mitgeteilt wurde, und innerhalb der
vorgeschriebenen Frist ein Einverstandnis der
Beschwerdefuhrerinnen mit der fur die Erteilung
vorgesehenen Fassung jedenfalls erfolgte (Regel 51(4)
EPU 1973).

Anderungen Hilfsantrag
(Artikel 123 (2),(3) EPU)

Anspruch 1 des Hilfsantrags beruht auf Anspruch 1 wie
erteilt, und wurde durch die Hinzufugung der
Formulierung "und die pyramidenférmigen (Erhebungen)®
und des Wortlauts des ursprunglichen Anspruchs 2 weiter

eingeschrankt.

Den ursprunglichen Ansprichen 2 und 5 1n Zusammenhang
mit der Beschreibung folgend, wird durch Schlitze im
Raster die Biegebeweglichkeit der Dammplatte und dadurch
thre Anpassungsftéahigkeit an unebene Untergrinde erhoht.
Die "Rasterschlitzung”™ wird hierzu bezuglich Haufigkeit,
Anordnung und Tiefe entsprechend dimensioniert (vgl.
Anmeldung, Absatz [0010], Spalte 3, Zeilen 1 bis 17, wie
veroffentlicht) . Nach Ansicht der Kammer ist fur den
Fachmann daher eine beliebige Anordnung von Schlitzen
zwischen pyramidenfdérmigen Erhebungen im Raster der
Dammplatte, selbst z.B. an jeder in gewissem Abstand
angeordneten Erhebung, urspringlich offenbart, falls es
die Dimensionierung der Rasterschlitzung erfordert.
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Obwohl 1n den verschiedenen Ansichten der Figuren nur
ein einziger Schlitz In einer Richtung beir Pyramiden in
Rasteranordnung beispielhaft gezeigt ist, iIst nach
Auffassung der Kammer, basierend auf der zugehoérigen
Figurenbeschreibung (vgl. Anmeldung, Absatze [0017] und
[0020], wie veroffentlicht) die Anordnung von
Rasterschlitzen (also kreuzend zwischen den
Pyramidenreihen) in den Figuren mit umfasst, bzw. gilt
die in Bezug auf Rasterschlitze und deren Anpassung an
unebene Untergrinde beschriebene beliebige Anordnung
(vgl. Anmeldung, Absatz [0010], wie veroffentlicht) auch

fuir Schlitze iIn nur einer Richtung.

Ein Zusammenhang ithrer moglichen Anordnung bzw.
Haufigkeit zur Dimensionierung an unebene Untergrinde
mit dem Umstand dass die (Raster-)Schlitze, so wie in
Figur 1 gezeigt, "ab der Basis'" der pyramidenformigen
Erhebungen eingeformt sind, ist nach Ansicht der Kammer
fur den Fachmann nicht erkennbar. Selbst wenn der
Fachmann zum Anmeldezeitpunkt das von der
Einspruchsabteilung zu Anspruch 1 des Hilfsantrags unter
Punkt 2.4 1hrer Entscheidung konstruierte
Ausftuhrungsbeispiel mit im Raster beabstandeten
Erhebungen fur technisch sinnvoll erachten wirde, ist
dieses somit der Gesamtheit der urspringlichen Anmeldung
entnehmbar.

Anspruch 1 gemdfRR Hilfsantrag erfullt daher die
Erfordernisse des Artikels 123(2) und (3) EPU.
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Zuruckverweisung an die Einspruchsabteilung
(Artikel 111(1) EPU)

Das Patent wurde wegen unzulassiger Erweilterung des
Anspruchs 1 widerrufen. Der Einspruch wurde auch darauf
gestiutzt, dass der Gegenstand des Patents nicht
patentfahig sei (Artikel 100 a) EPU). Da Neuheit und
erfinderische Tatigkeit von den Parteien im
Beschwerdeverfahren nicht angesprochen wurden, und auch
die Einspruchsabteilung sich hierzu im erstinstanzlichen
Verfahren noch nicht geaulert hat, verweist die Kammer
(dem Antrag der Beschwerdefuhrerinnen folgend) in
Ausltbung thres Ermessens die Sache zur weiteren

Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurick.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wir aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung auf der Grundlage des wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am
2. Februar 2010 als Hilfsantrag eingereichten
Anspruchssatzes zuriuckverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Hampe G. Ashley
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