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Sachverhalt und Antrage

1v.

C7096.D

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung Uber die
Zuriuckweisung des Einspruchs gegen das Patent

Nr. 1 616 680 Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit) angegriffen worden.

Die Eilnspruchsabteilung war der Auffassung, dass kein
Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents

entgegenstinde.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende

Entgegenhaltungen Bezug genommen:

DI - GB 1 311 707 A,
D2 : US 4 388 133 A.

Am 8. Dezember 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europaischen Patents Nr. 1 616 680. Sie zog ihren Antrag
auf Kostenverteilung zuriuck. Die behauptete offenkundige
Vorbenutzung im Hause der Einsprechenden wurde nicht
weiter verfolgt.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde.
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Der unabhangige Anspruch 1 des erteilten Patents lautet
wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von Holzelementen mit einer
eine Naturholzmaserung nachbildenden Zeichnung, wobei
eine Mehrzahl dunner rechteckfdrmiger
Schalfurnierschichten aufeinander geschichtet und unter
Druck zwischen Patrize (2) und gegengleicher Matrize (3)
einer Presse zu sowohl In Langs- als auch in
Querrichtung der Schalfurnierschichten Ubereinstimmend
gewdlbten TeilpreRlingen (4) mit einer wellenférmigen
Oberflachenstruktur verklebt werden, die anschlielRend
formschlissig Ubereinandergelegt und unter
Zwischenfugung von Bindemittel zum Prel3ling verprel3t
werden, wonach die Holzelemente vom Prefl3ling
schichtenweise abgetrennt werden, dadurch gekennzeichnet,
dall die TeilprelR3linge unter einer Verformung einer
Zwischenlage aus wenigstens einer unverformten
Schalfurnierschicht verleimt und verprel3t werden, wonach
die Holzelemente zwecks Erzielung einer fladerartigen
Zeichnung parallel zu den Mittelebenen schichtenweise
vom Prel3ling abgetrennt werden'.

Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen folgendes
vorgetragen:

Anspruch 1 - Neuheit, Artikel 54 EPU

Beim Verpressen des aus unverformten, verleimten und
aufeinandergeschichteten Schalfurnierschichten
bestehenden Stapels 7 gemall Figur 3 der D1 zusammen mit
dem darin abgebildeten vorgeformten Teilpre3ling 2
werden iIn der Anfangsphase der Verpressung nur die

auBBeren Schalfurnierschichten dieses Stapels verformt,
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wobel zumindest eine mittlere Schalfurnierschicht
unverformt bliebe. Somit seir auch das kennzeichnende
Merkmal des Anspruchs 1, wonach "'die TeilpreRlinge unter
einer Verformung einer Zwischenlage aus wenigstens einer
unverformten Schalfurnierschicht verleimt und verpreldt

werden', aus D1 bekannt.

Am Anfang des Prefllvorgangs verformen die in Figur 2 der
D2 abgebildeten Patrize und Matrize 5 der Presse die
jJeweills obere und untere unverformte Schalfurnierschicht
1, wahrend in dieser Anfangsphase zumindest eine
mittlere Schalfurnierschicht 1 unverformt bliebe. Daher
sei das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, wonach
"die TeilpreRlinge unter einer Verformung einer
Zwischenlage aus wenigstens einer unverformten
Schalfurnierschicht verleimt und verprel3t werden'™, auch

aus D2 bekannt.

Anspruch 1 - Erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU

Anspruch 1 enthalte keine Angaben Uber die Dicke der
Zwischenlage bzw. die Anzahl der einzusetzenden
unverformten Schalfurnierschichten. Beim Vorhandensein
von z.B. mehr als 10 solcher Schichten werde anhand der
daraus resultierenden Versteifung des gebildeten Stapels
die gemal der Patentschrift angestrebte Vermeidung der

Lufteinschlisse nicht mehr erzielt werden koénnen.

D1 offenbare auf Seite 2, Zeilen 32 bis 74 eine erste
und auf Seite 2, Zeilen 117 bis 126 eine zweite
Ausftihrungsform eines Verfahren zur Herstellung von
Holzelementen mit einer eine Naturholzmaserung

nachbildenden Zeichnung.
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Die o0.g. zweite Ausftuhrungsform stelle den
nachstliegenden Stand der Technik dar. Gemall diesem
Verfahren werde ein erster Teilprel3ling durch
Zusammenpressen von dunnen rechteckformigen unverformten
Schalfurnierschichten zwischen Patrize und Matrize einer
Presse geformt. Nach Herstellung und Entfernung dieses
ersten TeilprelBlings werde durch Wiederholung dieser
Verfahrensschritte (ein) weitere(r) TeilprelRling(e)
hergestellt. Zur Herstellung eines PrelRlings werde eine
geeignete Anzahl solcher TeilpreRlingen unter
Zwischenfugung von Bindemittel in die Presse eingefuhrt
und anschlielend in einem zusatzlichen Pressvorgang zum

Prelling zusammen gepresst und so verleimt.

In dem Verfahren gemall der o.g. ersten Ausfuhrungsform
werde, nachdem der erste Teilprellling zusammen gepresst
und verleimt sei und sich noch zwischen Patrize und
Matrize der Presse befinde, ein zusatzlicher Stapel aus
unverformten aufeinandergeschichteten und mit
Bindemittel versehenen Schalfurnierschichten in die
Presse hineingestellt und zusammen mit dem ersten
Teilpre3ling zu einem Prellling verpresst. Dem Fachmann
entnehme diesem Verfahren, dass durch die Hinzufigung
des aus unverformten aufeinandergeschichteten
Schalfurnierschichten bestehenden Stapels und dessen
Verpressung die gemall dem Verfahren nach der o.g.
zweiten Ausftuhrungsform erforderlichen
Verfahrensschritte der einzelnen Verpessung jedes
zusatzlichen Teilprelllings, dessen Entnahme aus der
Presse und seine erneute Einfihrung In die Presse zur
Bildung des endgultigen PrelRlings entfallen. Es sei dem
Fachmann auferdem einleuchtend, dass der aus
unverformten Schalfurnierschichten bestehende Stapel

C7096.D
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sowohl auf der Matrizenseite als auch auf der

Patrizenseite In die Presse positioniert werden kénne.

Somit werde der Fachmann, der sich die Aufgabe stelle,
die Durchfuhrungszeit des Verfahren gemald der o.g.
zweiten Ausfuhrungsform zu verringern, die aus dem
Verfahren gemdll der o.g. ersten Ausfuhrungsform oben
beschriebenen Erkenntnisse auf diese zweite
Ausfiuhrungsform Ubertragen und beil der Verpressung von
drei vorgeformten TeilpreRlingen zum PreRling anstelle
eines mittleren vorgeformten TeilpreRlings einen aus
unverformten Schalfurnierschichten bestehenden Stapel
einsetzen. Dadurch werde er zum Gegenstand des
Anspruchs 1 gelangen ohne dabei erfinderisch tatig zu

werden.

Der Beschwerdegegner hat im Wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Anspruch 1 - Neuheit, Artikel 54 EPU

Da die aus DI bzw. D2 bekannten Verfahren den
Verfahrensschritt nicht offenbaren, wonach mindestens
zweil vorgefertigte, gewdlbte TeilpreRlinge unter einer
Zwischenlage aus wenigstens einer unverformten
Schalfurnierschicht zu einem PreRling zu verleimen und
ZUu verpressen seien, seil der Gegenstand des Anspruchs 1
neu gegenuber den i1n D1 bzw. D2 offenbarten

Herstel lungsverfahren von Holzelementen.
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Anspruch 1 - Erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU

Der Fachmann werde im Normalfall maximal zwei
unverformten Schalfurnierschichten als Zwischenlage

einsetzen.

Selbst durch eine Kombination der Lehren der jeweils
ersten und zweiten Ausfuhrungsform des aus D1 bekannten
Verfahrens miteinander wirde der Fachmann nicht zum

Verfahren gemall Anspruch 1 gelangen.

Entscheidungsgrinde

1. Anspruch 1 - Neuheit, Artikel 54 EPU

1.1 Gemall der auf Seite 2, Zeilen 32 bis 74 der D1
beschriebene Verfahren in Kombination mit den Figuren 2
und 3 wird jedes Mal der hinzugefigte, aus unverformten
Schalfurnierschichten bestehende Stapel 7 zwischen dem
bereits geformten TeilpreRling 2 und der Matrize bzw.
der Patrize der Presse verpref3t. Somit befindet sich
sowohl der Stapel 7 selbst als auch jegliche(n)
mittlere(n) Schalfurnierschicht(en) dieses Stapels an
keinem Zeirtpunkt des o.g. Verfahrens zwischen mindestens
zwel vorgeformten TeilpreRlingen, wie es Im Anspruch 1
des Streitpatents beansprucht wird. Das kennzeichnende
Merkmal des Anspruchs 1, wonach "‘die TeilpreRlinge unter
einer Verformung einer Zwischenlage aus wenigstens einer
unverformten Schalfurnierschicht verleimt und verprel3t
werden', seil daher aus D1 nicht bekannt.

1.2 In Figur 2 der D2 sind zweil aufl’eren einzelnen

Schalfurnierschichten 1 abgebildet, welche sich jeweils

C7096.D
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wahrend des Pressvorgangs in direktem Kontakt mit der
Patrize bzw. Matrize befinden. Daher, auch wenn die
Kammer argumentationshalber annehmen wirde, dass am
Anfang des Pressvorgangs sich zunachst die aulleren
Schalfurnierschichten 1 verformen wirden und
gleichzeitig die mittlere Schalfurnierschicht 1 ihre
Form nicht verandern wirde, wirden immer noch keine
vorgefertigte, Ubereinstimmend gewdlbte Teilprel3linge im
Sinne des Anspruchs 1 vorliegen, zwischen denen die
mittlere Schalfurnierschicht liegen wirde. Das
kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, wonach "die
TeilpreBlinge unter einer Verformung einer Zwischenlage
aus wenigstens einer unverformten Schalfurnierschicht
verleimt und verprel3t werden'™, seil daher aus D2 nicht

bekannt.

Aus den o.g. Griunden sei das Verfahren gemall Anspruch 1
neu gegenidber den aus D1 bzw. D2 bekannten Verfahren.
Somit sind die Erfordernisse des Artikels 54 EPU erfullt.

Anspruch 1 - Erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU

D1 offenbart zwei Ausfuhrungsformen eines Verfahrens zur
Herstellung von Holzelementen mit einer eine
Naturholzmaserung nachbildenden Zeichnung. Die erste
Ausftuhrungsform wird auf Seite 2, Zeilen 32 bis 74 und
die zweite Ausfihrungsform auf Seite 2, Zeilen 117 bis
126 beschrieben.

Die Kammer, der Argumentation der Beschwerdefuhrerin
folgend, nimmt an, dass das Verfahren gemall der o.g.
zweiten Ausftuhrungsform den nachstliegenden Stand der
Technik darstellt.
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GemalR dieser Ausfuhrungsform wird ein erster
Teilprel3ling durch Zusammenpressen und -verleimen von
dunnen rechteckformigen unverformten
Schalfurnierschichten zwischen Patrize und Matrize einer
Presse geformt. Nach Entfernung dieses ersten
Teilprelllings aus der Presse wird ein zweiter
Teilprel3ling genauso hergestellt. Im Falle eines aus nur
zweil TeilpreRlingen bestehenden PrelR3lings wird der erste
TeilprelR3ling in die Presse dazu gesetzt und werden beide
TeilprelRlinge unter Hinzufligen von Bindemittel zusammen
gepresst und verleimt. Im Falle eines aus mehr als zwei
TeilpreBlingen bestehenden PreRlings werden nach
Entfernung aus der Presse des jeweiligen vorherigen
TeilprelB3lings neue TeilprelRlinge nacheinander
hergestellt. Zur Herstellung des PrelR3lings wird eine
geeignete Anzahl von vorgeformten TeilpreRlingen unter
Hinzufigung von Bindemittel in die Presse dazugestellt
und anschlieRend in einem zusatzlichen Pressvorgang zum

Prelling zusammengepresst und verleimt.

Das Verfahren gemdl3 Anspruch 1 unterscheidet sich von
dem oben beschriebenen Verfahren dadurch, dass zur
Bildung des Prel3lings die TeilpreRlinge unter einer
Verformung einer Zwischenlage aus wenigstens einer
unverformten Schalfurnierschicht verleimt und verpresst

werden.

Durch diesen unterscheidenden Verfahrensschritt wird die
technische Aufgabe gelost, die Teilprel3linge ohne
Lufteinschlisse miteinander zu verpressen, siehe hierzu
Streitpatentschrift, Spalte 2, Zeilen 36 bis 42.

Da D1 weder sich mit der o.g. Aufgabe beschaftigt bzw.

auseinandersetzt noch einen Hinweis zur Applizierung des
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0.g- unterscheidenden Verfahrensschritts enthalt kann
diese auch nicht dem Fachmann diesen unterscheidenden
Verfahrensschritt und somit den Gegenstand des
Anspruchs 1 nahe legen.

Die Beschwerdefuhrerin hat argumentiert, dass durch das
Fehlen jeglicher Angaben bzw. Obergrenze in Bezug auf
die Dicke der Zwischenlage im Anspruch 1 bei einer
dickeren, aus mehreren Schalfurnierschichten bestehenden
Zwischenlage wegen der daraus resultierenden Versteifung
dieser Zwischenlage die angestrebte Vermeidung der
Lufteinschlisse nicht immer erzielt werden kbnne. Somit
kénne die Aufgabe nur darin liegen, das aus D1 bekannte

Verfahren zu beschleunigen.

Die Kammer ist der Meinung, dass es, wo es beim
Streitpatent klar darum geht Lufteinschlisse, die durch
Unterschiede in der Form der zusammenzubringenden
TeilprelR3lingen entstehen, zu vermeiden, keinen Sinn
macht die Lehre des Streitpatent in einer nicht
funktionierenden Form auszufiuhren. Es gehdrt zum
normalen technischen Handeln des Fachmanns, bei der
Durchfuhrung des Verfahrens gemall Anspruch 1 die Dicke
der Zwischenlage in Abhangigkeit von der benutzten
Holzart und Form der Teilprel3lingen entsprechend zu
wahlen, so dass das erwinschte Ziel der Vermeidung der
Lufteinschlisse erreicht wird. Daher werde der Fachmann
zu Bildung der Zwischenlage keine 10 Schalfurnier-
schichten aufeinander stapeln, wie es die
Beschwerdefihrerin behauptet.

Aber auch unter Beriucksichtigung der von der
Beschwerdefiuhrerin formulierten Aufgabe kann die Kammer

nicht auf mangelnde erfinderische Tatigkeit schlielien.
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Die Beschwerdefuhrerin argumentiert, dass der Fachmann
zur Beschleunigung des Verfahrens nach der zweiten
Ausftihrungsform der D1 die dort auch offenbarte Lehre
der ersten Ausfihrungsform anwenden wirde und dadurch
zum Verfahren gemall Anspruch 1 des Streitpatents gelange
ohne dabeir erfinderisch tatig zu werden, siehe hierzu
Punkt V oben.

Die Kammer kann die o.g. Argumentation der

Beschwerdefihrerin aus folgenden Grinden nicht folgen:

2.6.1 GemalRl der auf Seite 2, Zeilen 32 bis 74 beschriebene und
in den Figuren 2 und 3 der D1 abgebildete ersten
Ausfiuhrungsform wird, nachdem der erste Teilprel3ling iIn
Form gepresst ist und sich zwischen Patrize und Matrize
der Presse befindet, ein zusatzlicher Stapel aus
unverformten, mit Bindemittel versehenen und
aufeinandergeschichteten Schalfurnierschichten in die
Presse positioniert und zusammen mit diesem ersten
Teilprel3ling zu einem Prel3ling verpresst. Um einen
Preling bestimmter Dicke herzustellen, werden die
Verfahrensschritte der Hineinlegung eines zusatzlichen
Stapels aus unverformten aufeinandergeschichteten
Schalfurnierschichten und deren Verleimung und
Verpressung mit dem in der Presse sich befindenden
Teilpre3ling entsprechend wiederholt. Dabeir wird jedes
Mal der hinzugefigte, aus unverformten
Schalfurnierschichten bestehende Stapel zwischen dem
bereits geformten TeilpreRling und der Matrize bzw. der
Patrize der Presse verprel3t.

In Vergleich mit der zweiten Ausfihrungsform bietet die
erste Ausftuhrungsform bereits die gewlnschte

Beschleunigung, denn der Schritt bzw. die Schritte der

C7096.D
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getrennten Bildung geformter Teilprellingen entfallt bzw.
entfallen. Es gibt keinen Anlass, von der zweiten

Ausftihrungsform auszugehen.

Aber auch wenn dies der Fall ware, kann es nicht fur die
Beschwerdefiuhrerin zum Erfolg fiuhren, denn die o.g.
erste Ausftuhrungsform vermittelt dem Fachmann die Lehre,
dass nachdem der erste TeilpreR3ling in der Presse
geformt ist, jeder dazu kommende Stapel bis zur
Erreichung der gewinschten Dicke des PreRlings aus
unverformten Schalfurnierschichten besteht die sich
zwischen dem sich in der Presse befindenden bereits
geformten TeilprelRling und der Matrize bzw. Patrize der

Presse zu befinden haben.

Der D1 ist einfach nicht zu entnehmen, dass dieser
Stapel auch zwischen bereits geformten, als Matrize bzw.

Patrize wirkenden TeilpreRlingen verformt werden kann.

Die diesbeziugliche Argumentation der Beschwerdefihrerin
basiert daher nach Meinung der Kammer auf einer ex-post-
facto Betrachtung.

Aus den o.g. Grinden weist das Verfahren gemal
Anspruch 1 eine erfinderische Tatigkeit auf. Somit sind
die Erfordernisse des Artikels 56 EPU erfullt.



- 12 - T 1984710

Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall H. Meinders
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