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Aktenzeichen: T 553/90 - 3.2.3 

ENTSCHEIDTJNC 
der Technischen Beschwerdekamxner 3.2.3 

vom 15. Juni 1992 

BeschwerdefThrer I: 	 Werner Schenk GmbH + Co. 
(Einsprechender I) 	 Pi1gramstra1e 2 - 4 

W - 7100 Heilbronn (DE) 

Vertreter: 	 Muller, Hans 
Lerchenstra1e 56 
W - 7100 Heilbronn (DE) 

BeschwerdefiThrer II: 	 plastoprint gnibh + co.kg . 
(Einsprechender II) 	 Cleverhofer Weg 61 

W - 2407 Bad Schwartau (DE) 

Vertreter: 	 Wilcken, Thomas, Dipi. -Ing. 
Musterbahn 1 
W 2400 Lubeck (DE) 

Beschwerdegegner: 	 MARLBORO MARKETING, INC. 
(Patentinhaber) 	 475 Tenth Avenue 

New York, New York 10018 (US) 

Vertreter: 	 Schaumburg, Thoenes & Englaender 
Mauerkircherstraie 31 
Postfach 86 07 48 
W - 8000 München 80 (DE) 

Angefochtene Entscheidung: 

Zusamxnensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: 	C.T. Wilson 
Mitglieder: 	F. Brasamle 

H. Andra 
W. Moser 
L. Mancini 

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vom 23. April 1990 uber 
die Aufrechterhaltung des europAischen Patents 
Nr. 0 120 099 in geandertem Umfang. 
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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 22. Mãrz 1983 angemeldete und am 

3. Oktober 1984 veräffentlichte europãische Patent-

anmeldung 83 102 840.2 ist am 2. Juli 1986 das europäische 

Patent Nr. 0 120 099 mit neunzehn Ansprüchen erteilt 

worden. 

Auf dieser Patentschrift ist als Patentinhaberin die 

F irma 

"The Howard Marlboro Group 

500 Tenth Avenue 

New York, New York 100 18 (US)" 

angegeben. 

Nach der Patenterteilung hat die Patentinhaberin 

(Beschwerdegegnerin) mit Schreiben vom 1. September 1987 

den Antrag gesteilt das Patent Nr. 0 120 099 uiuzuschreiben 

auf die Firma 

"MARLBORO MARKETING, INC. 

475 Tenth Avenue 

New York, New York 10018 (US)" 

und eine Ubertragungserklârung und eine neue Vollmacht 

vorgelegt. 

Mit Schreiben vom 30. September 1987 hat das Europãische 

Patentaint mitgeteilt, daB das Streitpatent antragsgemãB 

umgeschrieben worden ist und daB der Rechtsübergang in das 

europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen 

Patentblatt verôffentlicht wird. 
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III. 	Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdeführerinrien 

I 	Werner Schenk GmbH + Co. und 

II plastoprint gmbh + co.kg . 

jeweils Einspruch eingelegt und sich dabei u. a. auf 

folgende Druckschriften gestützt 

(Dl) US-A-3 582 170 

GB-A-522 074 

DE-U-1 921 668 und 

US-A-3 830 169. 

Neben diesexu druckschriftlichen Stand der Technik hat die 

Beschwerdeführerin II u. a. eine offenkundige Vorbenutzung 

tAtt als Patenthindernis vorgetragen und in diesein 

Zusammenhang Anlagen 4 und 5 (Eingangsdatum 31. Màrz 1987) 

bzw. 6 (Eingangsdatum 3. Juni 1988) zur Akte gereicht. 

Darüber hinaus hat sie in der inündlichen Verhandlung var 

der Einspruchsabteilung eine eidesstattliche Erklàrung von 

Hr. Wolfgang Peters vom 22. Dezember 1988, die die 

behauptete offenkundige Vorbenutzung "A" betrif ft, zur 

Akte gegeben. 

IV. 	Die Beschwerdeführerinnen I und II haben den Widerruf des 

Patents auch in seiner Fassung geniäB den in der xnündlichen 

Verhandlung vain 24. April 1989 diskutierten bzw. 

vorgelegten Unterlagen beantragt, weil ihrer Meinung nach 

die Gegenstànde der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 nicht 

auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. In diesein Zusainrnen-

hang stellen sie weiter heraus, daB Anspruch 2 nur eine 

geoinetrische Uinkehrung des Anspruchs 1 betreffe. 
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Weiterhin wurde die Aktivlegitimation der Patentinhaberin 

und jetzigen Beschwerdegegflerifl in Frage gestelit. 

Das Verfahren vor der ersten Instanz wurde mit der 

zwischenentscheidung un Sinne von Artikel 106 (3) EPU vomit 

23. April 1990 zumn AbschluB gebracht, wobei die 

Einspruchsabteilung zu der Schlu1folgerung gelangt ist, 

daI3 das Patent unter Berücksichtigung der un Einspruchs-

verfahren vorgenoinnmenen Anderungen und die Erfindung, die 

es zumn Gegenstand hat, den Erfordernissen des Uberein-

kommens genügen. Diese Entscheidung basiert u. a. auf den 

Ansprüchen 1 und 2 vom 23. August 1989 sowie den 

Ansprüchen 3 bis 19 wie erteilt. 

Gegen die vorgenannte Zwischenentscheidung haben die 

Beschwerdeführerinnen I und II unter gleichzeitiger 

Bezahiung der Gebühr am 19. bzw. 20. Juni 1990 Beschwerde 

eingelegt und diese ant 24. bzw. 31. August 1990 begründet. 

Ihre Einwãnde sind un wesentlichen die unter Artikel 84 

und 123 (2) EPU mit Buck auf das Merkmal "einstückig", 

unter Artikel 123 (3) EPU, sowie der Korrektur des 

europàischen Patents in Richtung einer Verletzungsform, 

der nicht ausreichenden Abgrenzung gegen die ttwirklicheu 

gattungsnàchste Druckschrift, wobei schlie3lich auch noch 

auf die Relevanz der Vorbenutzung "A" verwiesen wurde. 

Diesbezuglich hat die Beschwerdeführerin II auf ihren 

erstinstanzlichen schriftlichen und mnündlichen Vortrag 

hingewiesen und sich vorbehalten hierzu anlàl3lich der 

mnündlichen Verhandlung vor der Kammer vorzutragen. Die 

ausreichende Legitimation der Beschwerdegegnerin wurde 

weiterhin angezweifelt. SchlieBlich wurde auch noch 

bezweifelt, daB die Gegenstànde der Ansprüche 1 und 2 auf 

erfinderischer Tãtigkeit beruhen. 

Die Beschwerdegegnerin widersprach diesen Argumenten weil 

ihrer Meinung nach das Merkmnal der "Einstückigkeit" den 

1 
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tJrsprungsunterlagen an vielen Stellen implizit entnehmbar 

sei, so dal3 kein Verstoi3 gegen Artikel 123 (2) sowie (3) 

EPU vorliege. Bezüglich der "Legitimation" verweist sie 

auf den Amtsbescheid vom 30. September 1987, wonach das 

Patent - wie beantragt - auf die Firma "Marlboro 

Marketing, Inc." umgeschrieben worden sei, d. h. auch ins 

Patentregister eingetragen worden sei. liii übrigen sei 

dieser Sachverhalt nicht vom EPA zu regein, sondern 

allenfalls vor nationalen Gerichten. 

In der Mitteilung der Kainmer gemâB Artikel 11 (2) VOBK vom 

7. Februar 1992 hat die Kammer ihre vorlàufige Beurteilung 

der Sachiage dahingehend zum Ausdruck gebracht, da3 ihrer 

Meinung nach Zweifel an der ausreichenden Legitimation der 

Beschwerdegegnerin nicht gerechtfertigt sind, daB das 

Nerkmal "einstückig" als zweifelsfrei ursprungsoffenbart 

zu gelten habe und daB unter Hinweis auf die (nicht-

veröffentlichte) Entscheidung T 287/90 - 3.2.1 ein neuer 

Sachvortrag zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "A" 

nicht zuzulassen sei. Mit Buck auf den der angefochtenen 

Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch 2 wurden Bedenken 

aus der Sicht des Artikels 56 EPU zum Ausdruck gebracht. 

Auf diese Mitteilung der Kammer hin hat die Beschwerde-

gegnerin mit Eingabe vom 13. Mai 1992 einen neuen 

Anspruch 2 vorgelegt und beantragt das Patent im Rahmen 

des Hauptantrages mit folgenden Unterlagen in beschränktern 

Uinfange aufrechtzuerhalten: 

Anspruch 1, 

Anspruch 2, 

Ansprüche 3 

S. 1 und 2, 

Sp. 1 Z. 18 

Zeichnungen 

eing. 23. August 1989; 

eing. 13. Mai 1992; 

bis 19 wie erteilt; 

eing. 23. August 1989; 

bis Sp. 8 Z. 51 wie erteilt; 

Fig. 1 bis 12 wie erteilt. 
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liii Rahiflen eines Hilfsantrages wird angeboten Anspruch 2 

durch die Aufnahme des Merkinals der "Einstückigkeit't 

welter einzuschränken, falls die Kainmer hierfür eine 

Notwendigkeit sieht. 

Die geltenden unabhângigen Ansprüche geiuäl3 Hauptantrag 

haben folgenden Wortlaut: 

11 1. Fachkonstruktion zur Aufnahme auszustellender bzw. 

anzubietender Waren, mit mindestens einem Fachboden (16), 

auf dem einzelne Fächer begrenzende Teilungseleinente (18) 

angeordnet sind und der an seiner Vorderkante (14) eine 

über deren Lange verlaufende Vorrichtung zur Aufnahme von 

Informationselementen (50, 103) aufweist, die als em 

Tragprofil (12, 78, 111) ausgebildet ist, weiches zur 

Verbindung mit einem Teilungselement (18) und/oder einem 

Informationselemnent (50, 103) über seine Lange zusätzlich 

eine Rastvorrichtung (38, 112) in Form eines Abschnitts 

mit U-fôrmigem Querschnitt aufweist, mit dem ein Rast-

vorsprung (26, 56, 86, 104) mit einer Verbreiterung (36) 

beim Einstecken in die durch den U-Querschnitt gebildete 

Kammer verrastet, dadurch g e k e n n z e i C h n e t 

daB die Basis (40) des Tragprofils (12, 78, 111) 

unmittelbar auf der Oberfläche des Fachbodens (16) 

aufliegt, daB die Längswànde (32, 34; 82, 84) des 

Tragprofils (12, 78, 111) nach innen weisende und zwischen 

sich einen Einsteckschlitz (25, 112) bildende Längskanten 

(28, 30; 90, 92) haben, und daB das jeweilige 

Teilungselement (18) und/oder Inforniationselement (50, 

103) einstückig mit dem Rastvorsprung (26, 56; 86, 104) 

verbunden ist, der mit den Längskanten (28, 30; 90, 92) 

der Làngswände (32, 34; 82, 84) verrastbar 1st." 

bzw. 
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11 2 Fachkonstruktion zur Aufnahme auszustellender bzw. 

anzubietender Waren, mit inindestens einein Fachboden (16), 

auf dem einzelne Fächer begrenzende Teilungselernente (18) 

angeordnet sind und der an seiner Vorderkante (14) eine 

über deren Lange verlaufende Vorrichtung zur Aufnahme von 

Informationselementen aufweist, die als ein Tragprofil 

(150) mit einer zusätzlichen Rastvorrichtung in Form eines 

Längssteges (151) ausgebildet ist, dessen Längskante mit 

einer Verdickung (152) versehen ist, weiche zur 

verrastenden Verbindungmit einem Teilungselement (18c) 

mit einem U-förmigen Aufnahmeelement (153) verrastbar ist, 

das an dem Teilungselement (18c) vorgesehen ist, dadurch 

g e k e n n z e I c h n e t , da3 der Längssteg (151) in 

einem auf dein Fachboden (16) aufliegenden Abschnitt nach 

oben steht und an seiner oberen Längskante mit der 

Verdickung (152) versehen ist, und daB das U-förmige 

Aufnahmeelement (153) nur an der vorderen Unterkante eines 

Teilungselements (18c) und/oder eines Informationseleinents 

vorgesehen 1st." 

IX. 	Die wesentlichen Diskussionspunkte in der mündlichen 

Verhandlung vom 15. Juni 1992 bewegten sich im Rahmen der 

bisher im Beschwerdeverfahren vorgetragenen Argumente, 

nämlich Frage der Legitimation der Beschwerdegegnerin, 

Frage der Ursprungsoffenbarung des Merkmals der 

"Einstückigkeit", Frage der Relevanz der behaupteten 

of fenkundigen Vorbenutzung "A" und schlieBlich Frage der 

erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände der geltenden 

AnsprUche 1 und 2 unter Zugrundelegung des jeweils 

nãchstkommenden Standes der Technik, wobei mit Buck auf 

Anspruch 2 dessen Rastelement einer eingehenden Diskussion 

unterzogen wurde. Die Beschwerdegegnerin verwies dabei 

wiederholt auf die "andere Qualitàt von Regalen", die 

Gegenstand der Dokumente (Dl) bis (D4) und der geltenden 

Ansprüche 1 und 2 sind. 

V 
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Die BesChWerdeführeriflflefl I und II beantragen weiterhin 

den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegflerin verteidigt dagegen das Patent gemãB 

vorstehend genanntem Haupt- bzw. Hilfsantrag, vgl. 

Pkt. VIII., d. h. sie beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des 

Patents auf der Basis des Haupt- oder Hilfsantrages. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerden entsprechen den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie sind zulässig. 

Legitimation der Beschwerdegegnerin 

2.1 	Diese Rechtsfrage ist bereits im Einspruchsverfahren 

diskutiert worden, mit dem Ergebnis, daB die Erstinstanz 

zu dem Ergebnis kam, daB die im Patentregister einge-

tragene Partei als Patentinhaberin zu gelten habe und daB 

das EPU hierfür keine andere Regelung kenne, so daB ggf. 

eine Klärung vor den nationalen Gerichten erfolgen müsse. 

2.2 	Das europäische Patentregister (Artikel 127 EPU) enthàlt 

u. a. Angaben über die Person des Anmelders oder 

Patentinhabers (Regel 92 (1) f) EPU) sowie über Rechte an 

der europàischen Patentanmeldung oder am europâischen 

Patent (Regel 92 (1) w) EPU). GexnâB Artikel 20 EPU ist die 

Rechtsabteilung des EPA zustãndig für Entscheidungen über 

Eintragungen und Löschungen von Angaben jilt europàischen 

Patentregister. Diese Entscheidungen sind nach Artikel 106 

(1) EPU mit der Beschwerde anfechtbar. Diese Beschwerden 

fallen aufgrund von Artikel 21 (2) EPU in den 

11  
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Kompetenzbereich der Juristischen Beschwerdekaminer, und 

nicht in denjenigen der Technischen Beschwerdekainuiern 

(Artikel 21 (3) a), b) und (4) EPU). 

	

2.3 	Das Verfahren vor der Rechtsabteilung steilt gegenüber dem 

Erteilungsverfahren ein Nebenverfahren dar, in deni die - 

Legitimation der mi Patentregister als Inhaberdes Rechts 

auf das Patent eingetragenen Person angefochten werden 

kann. mm Erteilungs- und un Einspruchsverfahren gilt 

jedoch die Fiktion gemäB Artikel 60 (3) EPU. 

	

2.4 	Die Einspruchsabteilung war somit nicht befugt, über die 	- 

Legitimation der Beschwerdegegnerin zu entscheiden. 

Aufgrund von Artikel 111 (1) EPU ist die Kammer auch nicht 

berechtigt, darüber eine Entscheidung zu treffen. 

Hauptantrag 

	

3. 	Artikel 123 EPU: 

	

3.1 	Bis zuletzt war es zwischen den Beteiligten strittig, ob 

das Merkinal des Anspruchs 1, wonach das Teilungs/ 

Informationselement einstuckig mit dein Rastvorsprung 

verbunden ist, den Ursprungsunterlagen entnehnibar ist oder 

nicht. 

	

3.2 	In der Mitteilung geinäB Artikel 11 (2) VOBK hat die Kammer 

darauf hingewiesen, daB ihrer Meinung nach das strittige 

Merkmal des Anspruchs 1 aus den ursprünglich vorgelegten 

Unterlagen, z. B. den Figuren 2 (vgl. Bezugszeichen 11 50" 

und Brückenteil zuin Rastvorsprung), 3 (vgl. Teilungs- 

element, Brücke 11 44" und Rastvorsprung 11 26, 36"), 5 (vgl. 

Informationselement 11 50 11 , Brückenteil 11 54" und Rastelement 

11 56") , 8 (vgl. Bezugszeichen 11 88" und 11 86 11 ) und 10 (vgl. 

Bezugszeichen 11 103, 106 und 105 11 ) ohne weiteres und in 

eindeutiger Form entnehmbar ist. 

02855 	 . . . 1... 
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GestütZt wird die zeichnerische Darstellung der 

"Einstückigkeit" auch durch die ursprungliche 

BeschreibUflg, vgl. S. 4, Z. 27/28, S. 5, Z. 21 bis 23, 

S. 7, Z. 26 bis 31 ("... am Ende eines Teilungselements 18 

angeordnet ..."), S. 9, Z. 21 bis 23, S. 11, Z. 2/3 

("Flansch 86 am Teilungselement 88 ...") sowie Z. 23 bis 

28, die an vielen Stellen Hinweise auf die tEinstuckig_ 

keit" gibt bzw. durch den ursprünglichen Anspruch 2, der 

aussagte, daB die "Teilungseleiuente ... einen Rast-

vorsprung ... aufweisen", worauf die Beschwerdegegnerin in 

der inündlichen verhandlung vor der Kaininer erneut 

hingewiesen hat. 

Zusammenfassend hat die Kanuner somit keinen Zweifel an der 

ursprunglichen Of fenbarung des Merkmals der 'tEinstückig-

keit" (Artikel 123 (2) EPU). 

In diesem Zusaininenhang wurde auch auf den Fachmann 

abgestellt und das Argument vorgebracht, daB auch eine 

Kiebeverbindung vorliegen känne und daB bei gleicher 

Funktion der Eleinente die Randbedingung 'teinstückig" dann 

nicht erfüllt ware. Die Kaminer 1st diesbezüglich anderer 

Auffassung, well für sie der hier angesprochene Fachmann 

aus Kostengründen bestrebt sein wird, eine Klebeverbindung 

solange wie irgendmäglich zu vermeiden und lieber teurere 

Werkzeuge in Kauf nehmen wird, was bei Massenbauteilen 

ohnehin kein entscheidender Faktor mehr sein dürfte. Nicht 

nur Kostengrunde sprechen für die "fachmännische 

Vermutung" der Einstuckigkeit, sondern auch Festigkeits-

und gestalterische Gründe. Es dürfte unbestritten sein, 

daB z. B. die Ausführung gemãB Fig. 7 kaum als Klebe-

verbindung denkbar 1st, weil ein Fachmann eine Klebe-

verbindung nicht in Form einës 90-StoBes gestalten wird, 

sondern im Gegenteil Spalte schaffen wird. Spalte sind 

aber den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmbar. 

02855 	 .1... 



10 
	

T 553/90 

Es ist unstrittig, daB das zusätzliche Merkmal der 

Einstückigkeit eine Einschränkung des SchutzumfangeS 

bedeutet, so daB Anspruch 1 auch Artikel 123 (3) EPU 

genugt. 

	

3.3 	liii Anspruch 2 des Hauptantrags fehit das Merkinal der 

Einstückigkeit, aber dafür ist das Merkmal, wonach das U-

färmige Aufnahmeeleinent nur an der "vorderen" Unterkante 

eines Tei1ungs/Informationse1enents vorgesehen 1st, neu in 

den Anspruch aufgenolriinen worden. 

Die Kainrner hat gegen die Aufnahme dieses Merkinals keiner-

lei Bedenken, da es z. B. der ursprünglichen Figur 12, 

Bezugszeichen 11 153, 18c, 16" ("an seiner linken unteren 

Ecke ... versehen") zweifelsfrei offenbart ist. Hierbei 

ist zu berücksichtigen, daB schon im Oberbegriff des 

Anspruchs 2 die Vorderkante 11 14" arigesprochen ist, so daB 

die "linke untere Ecke" zwangsläufig nur die nuninehr 

beanspruchte "vordere Unterkante" sein kann. 

Das neu aufgenommene Nerkmal des Anspruchs 2 ist darüber 

hinaus einschränkender Art. 

Anspruch 2 ist zusammenfassend aus der Sicht des 

Artikels 123 (2) und (3) EPU nicht angreifbar. 

	

3.4 	Die erteilten Ansprüche 3 bis 19 entsprechen den 

Ansprüchen gleicher Zãhlung in ihrer ursprünglich 

eingereichten Fassung, abgesehen von geànderten 

Rückbeziehungen und der EinfUgung von Bezugszeichen. 

	

3.5 	Die Beschwerdeführerinnen haben auch in der mündlichen 

Verhandlung vor der Karniner darauf verwiesen, daB die 

Zeichnungen in sich unkorrekt sind, so daB aus ihnen das 

Merkznal der "Einstückigkeit" nicht herzuleiten ware. 

02855 	 .. 
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Es jst nicht zu bestreiten, dai3 die Zeichnungen 

geririgfügige Darstellungsmàngel aufweisen, die erst im 

BescbwerdeVerfahrefl aufgedeckt worden sind (worauf die 

BeschWerdegegnerifl hingewiesen hat), d. h. bis dahin waren 

sie auch für die Beschwerdeführeriflflefl kein Argument wert, 

so daB daraus geschlossen werden muB, daB ihre 

Unkorrektheit nicht ins Auge springt. 

Da aber insgesantt davon auszugehen 1st, daB der Fachmann 

objektiv und unvorbelastet an Patentzeichnungen herangeht, 

wird er zwar deren Mãngel erkennen, er wird aber dadurch 

nach Auffassung der Kammer inuner noch eine technische 

Information daraus entnehinen können, z. B. die einstückige 

Ausbildung von Rastvorsprung und Teilungs/Inforinations-

elementen oder die vordere, einseitige Lagerung derselben 

auf dem Fachboden, so daB insgesamt das Rügen der 

Zeichnungen gerechtfertigt 1st, das Negieren ihres 

objektiven Offenbarungsgehaltes aber ohne Basis ist. 

	

4. 	Stand der Technik 

	

4.1 	Der im Verfahren vor der Kaxnmer diskutierte Stand der 

Technik ist zunàchst mit den Dokumenten (Dl) bis (D4) 

gegeben. Die Beschwerdeführerin II verwies bis zuletzt auf 

die von ihr geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung 

. 

	

4.2 	Die erste Instanz hat dazu festgestellt, vgl. Nieder- 

schrift über die von ihr durchgeführte inündliche 

Verhandlung S. 6 Abs. 3 Z. 6 bis 11, daB sie von ihr "als 

nicht relevant" betrachtet wird. 

In der angefochtenen Entscheidung, vgl. S. 13, Abs. 2 wird 

diese vorstehend zitierte Auffassung der Einspruchs-

abteilung durch Hinweis auf die tJnterschiede zum Gegen- 
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stand der Ansprüche 1 und 2 unterstrichen, näirtlich kein 

blol3es Einschieben eines Rastvorsprunges von oben in em 

Tragprofil, sondern ein koinbiniertes Einschwenken/Ein-

schieben von der Seite, kein Vorliegen einer Verbreiterung 

am Rastvorsprung und somit auch kein Verrasten unter 

Mitwirkung der beiden Langskanten des Tragprofiles im 

Sinne des Anspruchs 1, dessen Längswände einen Einsteck-

schlitz bilden, beim Gegenstand der behaupteten 

Vorbenutzung "A". 

Die Beschwerdeführerin II, vgl. Beschwerdebegründung voin 

29. August 1990, S. 6, Abs. III, hat zur Vorbenutzung "A" 

nichts Konkretes ausgefuhrt, vielmehr sich vorbehalten 

"anläBlich der Verhandlung vor der Beschwerdekaminer 

vorzutragen", bzw. auf ihren erstinstanzlichen 

schri ftl ichen/mündl ichen Vortrag verwiesen. 

Dieses Verfahren steht soinit nicht in Einklang mit 

Artikel 108, Satz 3 und Regel 65 (1) EPU, wonach 

Beschwerden zu begrUnden sind. Geinäl3 nicht veröffent-

lichter Entscheidung T 287/90 - 3.2.1 voin 

25. September 1991 steilt ein pauschaler Hinweis auf das 

erstinstanzliche Vorbringen keine BegrUndung dar. 

4.3 	Die Diskussion der behaupteten of fenkundigen Vorbenutzung 

"A" anlä8lich der mündlichen Verhandlung vor der Kammer 

ergab, daB die "Anlagen 4/5 11 , eingegangen am 31. März 1987 

und die "Anlage 6 11 , eingegangen an 3. Juni 1988, offen- 

sichtlich verschiedene Gegenstände betreffen, da im 

ersteren Fall em "Einschieben nach vorne" unmäglich 

scheint, vielmehr alles für ein "axiales Einschieben" 

spricht und da nur im zweiten Fall (Anlage 6) em 

"Einkuppeln" von vorne mäglich scheint, wobei selbst die 

Beschwerdeführerin II zugestanden hat, daB man dieses 

Einkuppeln nicht als "Einrasten" un Sinne der 

angegriffenen Ansprüche werten känrite. 
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4.4 	Die "eidesstattliche Erkiãrung" von Hr. Wolfgang Peters 

vom 22. Dezeinber 1988 bezieht sich weder auf die 

"Anlagen 4/5" noch auf die "Anlage 6 11 , sondern gibt 

Merkinale a) bis e) an, die das "Plastoprint-Systein" gehabt 

haben soil. 

Die Würdigung dieser eidesstattiichen Erklärung ergibt, 

daB erhebliche Zweifel daran bestehen, "was "  vorbenutzt 

worden ist, zumai, da die "Anlagen 4 bis 6" in sich schon 

nicht schlüssig sind. 

	

4.5 	Die Beschwerdeführerin II hat - obwohl die Erstinstanz die 

of fenkundige Vorbenutzung "A" als nicht relevant 

eingestuft hat - in der Beschwerdebegründung nur pauschal 

auf ihren bisherigen schriftlichen und xnündlichen Vortrag 

verwiesen und sich einen weiteren Sachvortrag vorbehalten. 

Die Diskussion in der mündiichen Verhandlung vor der 

Kainmer hat aber gezeigt, daB nicht nur das, "was" benutzt 

worden sein soilte, strittig ist, sondern daB die 

Beschwerdeführerin II auch die erheblichen Zweifel an der 

Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung "A" nicht 

auszuräumen vermochte. 

	

4.6 	Die Kainmer 1st deshalb zu dem SchluJ3 geiangt, daB die 

geitend geinachte Vorbenutzung "A" nicht substantiiert 

werden konnte und daB sie soinit bei der Prüfung auf 

Patentfãhigkeit nicht zum zu berücksichtigenden Stand der 

Technik zu zàhlen und un Sinne der Artikei 52 (1) und 54 

(2) EPiJ unbeachtiich 1st, so daB sich nachfolgende 

Uberlegungen zur Frage der Patentfàhigkeit un Rahinen der 

Dokuinente (Dl) bis (D4) bewegen. 

	

5. 	Nächstkoinmender Stand der Technik. Aufgabe und deren 

Lôsung gem&B Anspruch 1 bzw. 2 
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5.1 	Bezüglich Anspruch 1 stellt das Dokuinent (Dl) den 

nächstkoxnxnenden Stand der Technik dar. Anspruch 1 ist 

zutreffend gegenuber diesein Dokuinent abgegrenzt, Regel 29 

(1) EPU. 

Die aus dexn Dokurnent (Dl) bekannte Fachkonstruktion 

zeichnet sich dadurch aus, daB die Fachkonstruktion un 
Gegensatz zur beanspruchten Konstruktion dreiteilig ist, 

nämlich aus den eigentlichen Trenneleinenten, sodann aus 

den die Trenne1enente fixierenden, säulenförmigen Haltern 

und aus den Tragprofilen gebildet 1st. Die Tragprofile 

liegen darUber hinaus nicht uninittelbar auf der Oberfläche 

des Fachbodens auf, die Teilungs/Inforinationselemente sind 

nicht einstUckig mit demn Rastvorsprung verbunden und die 

Tragprofile weisen keinen Einsteckschlitz auf, der aus 

nach innen weisenden Längskanten der Längswânde des 

Tragprofiles gebildet ist. 

	

5.2 	Vom Dokumnent (Dl) ausgehend, liegt der vorliegenden 

Erfindung die Aufgabe zugrunde - vgl. Sp. 2 Z. 7 bis 12 

der geltenden Beschreibung - eine Fachkonstruktion 

anzugeben, die in inäglichst einfacher und kostensparender, 

jedoch mechanisch sicherer Weise innerhaib eines einheit-

lichen Fachsysteins eine weitgehende Variation gestattet. 

	

5.3 	Gemä3 Anspruch 1 ist diese Aufgabe bei einer Fach- 

konstruktion geinä8 Oberbegriff desselben durch die 

Merkmale gelôst: 

die Basis des Tragprofils liegt unmittelbar auf der 

Oberflàche des Fachbodens auf, 

die Lángswände des Tragprofiles haben nach innen 

weisende und zwischen sich einen Einsteckschljtz 

bildende Längskanten und 
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C) 	das jeweilige Teilungs- und/oder Informationselement 

ist einstückig mit dem Rastvorsprung verbunden, der 

seinerseits mit den Längskanten der Làngswânde 

verrastbar ist. 

	

5,4 	Damit wird erkennbar eine Fachkonstruktion definiert, die 

die Aufgabenaspekte tteinfach, kostensparend und mechanisch 

sicher" voilständig lost, da die einstückige Ausbildung 

von Rastvorsprung und Teilung/Informationseielnent hierfür 

Sorge trãgt. Die unmittelbare Anbringung des Tragprofils 

auf der vorderen Oberkante des Fachbodens ergibt eine 

Fachkonstruktion, die durch ihre einfache Lagerung 

charakterisiert ist. Innerhaib des beanspruchten Regal-

systems ist ferner gr68te Flexibilität gegeben, da die 

Teilungs- und Informationselemente an beliebiger Stelle 

von oben in das jeweilige Tragprof ii einsetzbar und mit 

diesem inechanisch sicher verrastbar sind. 

	

5.5 	An dieser Stelie soil zum Argument der Beschwerdeführerin 

II, wonach das Dokument (D3) gattungsnâher als das 

Dokument (Dl) ware, Stellung genommen werden. Die 

Konstruktion gemãB Dokuinent (D3) aus dem Jahre 1965 1st 

geprãgt durch ein Teilungselement, weiches als reine Wand 

ausgebildet 1st und weder Bohrungen, Ansàtze, Verdickungen 

usw. aufweist; die Wand kOnnte typischerweise aus Glas 

sein, wobei dieser Werkstoff das Fehlen von Bohrungen/An-

sãtzen/Verdickungen ohne weiteres erklären würde. Die 

Konstruktion geinäl3 Anspruch 1 und auch gemàB Dokument (Dl) 

ist aber nicht mehr geprägt von Glaswãnden, sondern ganz 

offensichtlich von Wãnden, die über die reine Wandfunktion 

hinausgehen bzw. aufgrund ihrer Materialeigenschaften 

hinausgehen kOnnen, da das Wandmaterial "bildsain" ist. 

Allein diese Uberlegungen verdeutlichen, daB das Dokument 

(Dl) und kein anderes Dokument bezüglich Anspruch 1 als 

Ausgangspunkt anzusehen ist, da es nicht darauf ankoininen 

kann durch eine reine Merkxnalszãhlung bzw. Feststellung 
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einer nioglichen Merkmalsmajorität den SchluB auf Gattungs- 

nähe/ferne zu ziehen. Nach Auffassung der Kammer ist 

Anspruch 1 gegen das nãchstkoinmende Dokuinent abgegrenzt, 

so daB auch die Aufgabe objektiv zu erinittein und bei der 

Prüfung auf erfinderische Tãtigkeit zugrundezulegen ist. 

	

5.6 	Bezüglich Anspruch 2 war es zwischen den Parteien 

unstrittig, daB das Dokuinent (D3) den nächstkoinmenden 

Stand der Technik darsteilt. Dieser 1st durch die 

zweifache Lagerung der Teilungseleinente zwischen gegen-

überliegenden Wänden ttCtP  und durch eine wiederuin 

dreiteilige Ausbildung der Fachkonstruktion (Teilungs-

element/Säulen- und Rastelement/Tragprofil), sowie durch 

eine seitliche Anbringung des Längssteges am Fachboden 

gekennzeichnet, so daB sich wiederum die objektiv zu 

läsende, technische Aufgabe gemäB Sp. 2 Z. 7 bis 12 

ergibt. 

	

5.7 	Ausgehend von dem Dokuinent (D3) stützt sich die Lösung 

dieser Aufgabe gemãB Kennzeichen des Anspruchs 2 auf die 

Merkmale: 

der Längssteg (der Aufnahmevorrichtung) steht vom 

Fachboden aus nach oben, 

der Längssteg ist an seiner oberen Làngskante mit 

einer Verdickung versehen, und 

C) 	das U-färmige Aufnahmeelement 1st nur an der vorderen 

Unterkante elnes Teilungs/Inforinationselements 

vorgesehen. 

	

5.8 	Damit werden wiederum alle Aspekte der objektiv 

verbleibenden technischen Aufgabe gelöst, namlich 

einfache, kostensparende und mechanisch sichere Fach-

konstruktion mit groBer Variationsmäglichkeit, da die 
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RastvorriChtUflg nicht seitlich am Fachboden, sondern oben 

angeordnet 1st, was einen sicheren Kippschutz impliziert 

und da die beanspruchte Konstruktion nur zwei Teile 

umfaJt, nãmlich Tragprofil und Teilungs/InformatiOns-

element. Das U-förmige Aufnahmeelement entfaltet - durch 

seine vertikale Orientierung - im Zusaimnenspiel mit dem in 

es einrastenden Längssteg eine mechanisch sichere, 

kippfreie Verrastung des Teilungs/InformflatiOflSelemflefltes. 

Neuheit 

Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 sind neu; die 

Neuheit 1st bei Anspruch 1 allein durch das Nerkmal der 

"Einstückigkeitt" und bei Anspruch 2 schon allein durch die 

einseitige Lagerung des Teilungs/InformnatiOnSelements 

gegeben. Da diese Frage zwischen den Parteien nicht 

strittig war und auch die Kamnmer keinerlei Zweifel in 

dieser Frage hatte, erübrigt sich ein weiteres Eingehen 

(Artikel 54 EPU). 

Erfinderische Tätiakeit 

7.1 	Anspruch 1 

7.1.1 Beimu Gegenstand gem&B Anspruch 1 ist das Teilungs/ 

Informnationselement einstückig mit dein Rastvorsprung. 

Allein dieses Merkmal hebt die beanspruchte Fach-

konstruktion vom gesamten Stand der Technik gemaB 

Dokumenten (Dl) bis (D4) ab, was bereits ein erstes 

Beweisanzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit 

ist. 

7.1.2 Auch ein weiteres Kennzeichenmnerkinal des Anspruchs 1 1st 

jut Stand der Technik ohne Vorbild, da den Dokumenten (Dl) 

bis (D4) ein Tragprof ii, das unmnittelbar auf der 

Oberfläche des Fachbodens aufliegt, nicht entnehmbar ist. 
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Die Tragprofile gemà8 Dokument (Dl) sind seitlich in den 

Fachboden eingelassen bzw. daran befestigt, vgl. Fig. 2, 

4, 7 und 10. Dies gilt auch für das Dokument (D3), vgl. 

Bezugszeichen "a" und "c". Beim Dokument (D2) sind die 

Tragprofile in den Fachboden eingesetzt bzw. eingelassen, 

was z. T. auch für das Dokument (D4) gilt, vgl. Fig. 4 

Bezugszeichen 11 14, 15". 

7.1.3 Das Merkmal der Rastverbindung mit einem Rastvorsprung und 

einem U-förmigen Tragprofil mit nach innen weisenden, 

zwischen sich einen Einsteckschlitz bildenden Làngskanten 

von Làngswänden ist den Dokumenten (D4) und (D2) nicht 

entnehmbar. Das Dokument (D3), vgl. Anspruch 2, lehrt zwar 

eine ähnliche Rastvorrichtung, •aber in einer 90 zur 

beanspruchten Einbaulage orientierten Lage. 

Es wurde argumentiert, daB eine 90-Drehung des Bekannten 

als Hinweis auf das beanspruchte Merkmal zu gelten habe. 

Das mag für sich eine Uberlegung wert sein, aber es 1st 

doch zu bedenken, daB die Druckschrift selbst zu einer 

derartigen Uberlegung nicht anregt, so daB allenfalls eine 

Beurteilung des Dokuinents (D3) in Kenntnis der Erfindung 

das diesbezügliche Merkinal des Anspruchs 1 nahelegen 

könnte. Da aber eine ex-post-Betrachtung mit der Prüfung 

auf erfinderische Tätigkeit unvereinbar ist, ist dieses 

Argument zurückzuweisen. 

Das Dokument (Dl), insbes. Fig. 10, zeigt zwar ebenfalls 

grundsätzlich eine Rastverbindung, aber im Detail 1st sie 

dennoch nicht so ausgebildet wie die beanspruchte 

Rastverbindung, da das bekannte Tragprofil keine nach 

innen weisenden, elnen Einsteckschlitz bildenden 

Längskanten der Längswände of fenbart. Sornit hàtte der 

Fachmann diese bekannte Rastvorrichtung erst rnodifizieren 

inüssen, urn die beanspruchte Gestaltung zu erhalten. 
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7.1.4 Die Zusaimienfassung vorstehender Uberlegungen ergibt, da 

von drei Kennzeicheninerkrnalen des Anspruchs 1 zwei ohne 

Vorbild un Stand der Technik sind, so daB der Fachrnann 

jnsoweit Neuland zu betreten hatte, urn voin Dokuinent (Dl) 

ausgehend den Gegenstand von Anspruch 1 zu erhalten und 

daB andererseits die beanspruchte Rastvorrichtung 

einschlieBlich ihrer Einbaulage irn Stand der Technik nicht 

direkt vorlag. Das alles sind Beweisanzeichefl für 

Vorliegen von erfinderischer Tãtigkeit. 

7.1.5 Da Anspruch 1 alle formalen Kriterien erfüllt, sein 

Gegenstand neu ist und durch den Stand der Technik nicht 

nahegelegt ist, ist dieser Anspruch rechtsbestãndig und 

geeignet, den Bestand des Streitpatents in eingeschrãnkter 

Fassung sicherzustellen (Artikel 102 (3) EPU). 

7.2 	Anspruch 2 

7.2.1 Wie Anspruch 1 enthàlt auch Anspruch 2 Merkrnale, die irn 

Stand der Technik ohne Vorbild sind, nâmlich der auf deiu 

Fachboden aufliegende Längssteg (der Rastvorrichtung) und 

die einseitige, nur vordere Lagerung der Teilungs/ 

Inforinationseleinente. 

7.2.2 Allein das Nichtbekanntseifl dieser zwei Kennzeichen-

inerkinale des Anspruchs 2, zeigt wiederuin auf, daB auch 

hier der Fachinann Neuland zu betreten hatte, urn voin 

Dokuinent (D3) ausgehend, den Gegenstand des Anspruchs 2 zu 

erhalten. 

7.2.3 Grundsàtzlich ist es wiederurn richtig, daB eine 

Rastvorrichtung Per se irn Stand der Technik, z. B. aus dein 

Dokurnent (D3) bekannt ist. Bei genauerer Prüfung fâllt 

aber auf, daB die Einbaulage urn 90 versetzt ist und daB 

die Druckschrift aus sich heraus nicht dazu anregt, die 
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Einbaulage der Rastvorrichtung urn 90 zu verschwenken. Der 

Gegenstand des Dokurnents (D3) ist auf eine andere 

"Qualität" von Fachkonstruktion - Argument der BeschWerde-

gegnerin - gerichtet, weil elnerseits auf eine doppelte 

Lagerung der Teilungselemente und andererseits auf eine 

Sãulenbauweise, vgl. Bezugszeichen "g, h", gerichtet, so 

daB es ohnehin fraglich 1st, ob der Fachrnann gerade vorn 

Dokuinent (D3) ausgehend, besondere Betrachtungen in 

Richtung einer Modifikation der Rastvorrichtung anstellen 

würde. 

7.2.4 Aber selbst wenn eine 90-Verschwenkung der aus dern 

Dokument (D3) bekannten Vorrichtung zuin Verrasten 

ernsthaft untersucht wurde, führte dieser Weg nicht direkt 

zurn Gegenstand des Anspruchs 2, weil sich nàmlich em 

seitlich am Fachboden angebrachtes Tragprof ii und eine 

aufwendig zu gestaltende, abgekrôpfte Säule zurn Verrasten 

mit dern Rastvorsprung ergäbe; diese Konstruktion ware so 

kippanfällig, daB sie unbrauchbar ware. Der Fachinann 

bleibt nach Auffassung der Kammer auch in Kenntnis des 

Dokuments (D3) ohne Anregung zur Schaffung des Gegen-

standes von Anspruch 2, zuinal die übrigen Dokumente (Dl), 

(D2) und (D4) noch welter zurn Gegenstand des Anspruchs 2 

abliegen und zurnindest keine einseitige, vordere Lagerung 

und einen nach oben stehenden Langssteg (der Rastvor-

richtung), der auf dern Fachboden aufliegt, zeigen. 

7.2.5 Die Zusammenfassung der vorstehenden Uberlegungen zeigt 

wiederum, daB auch der Gegenstand des Anspruchs 2 sich 

nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik 

ergibt, so. daB er auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne 

von Artikel 56 EPU beruht. 
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7.2.6 Die Diskussion der RastvorrichtUflg gexnàB Figur 12 des 

Streitpatents soilte aufzeigen, daB nur ein Schenkel des 

TJ-förinigen AufnahmeeleinefltS ausweicht, wenn der 

RastvorsprUflg eingeschoben wird. 

Es mag sein, daB Fig. 10 des Dokuments (Dl) und die 

beanspruchte Rastvorrichtung technisch nicht weit 

auseinanderliegen, well ggf. nur eine Hälfte des Einsteck-

schlitzes aktiv am Verrasten beteiligt 1st. Diese Frage 

ist aber jut Zusammenhang mit der Beurteilung der 

erfinderischen Tatigkeit von nachrangiger Bedeutung, 

weil - wie dargelegt - sich der Gegenstand des Anspruchs 2 

mit anderen Merkmalen patentbegründend vout Stand der 

Technik abhebt. 

Andererseits darf aber auch nicht unbeachtet bleiben, daB 

die konische Rastvorrichtung gemäB Fig. 10 des Dokuments 

(Dl) zum Wackein neigt, weil hierfür schon das geringste 

Spiel zwischen Rastvorsprung und Einsteckschlitz genügt - 

jut Gegensatz zum Gegenstand des Anspruchs 2, der ohne 

konische Flàchen auskommt. 

7.2.7 Nicht unberucksichtigt kann auch bleiben, daB Anspruch 2 

keinen Elementenschutz für eine Rastvorrichtung 

beansprucht, sondern daB die Gesamtkombination der in 

Anspruch 2 angegebenen Merkmale dessen Gegenstand 

erfinderisch macht. 

7.3 	Zusaininenfassend ergibt sich soinit, daB die geltenden 

Ansprüche 1 und 2 alle Erfordernisse des Ubereinkoiiunens 

für ihreri Rechtsbestand erfüllen. 

Von ihnen getragen, sind die erteilten Ansprüche 3 bis 19 

als abhàngige Anspruche ebenfalls rechtsbeständig, so daB 

das geltende Schutzbegehren insgesamt gesehen rechts-

bestàndig ist. 
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8. 	Die geltende Beschreibung erfüllt die wesentlichen 

Erfordernisse des Ubereinkonunens, was auch für die 

geltenden Zeichnungen gilt, so daB die geltenden 

Unterlagen geeignet sind, das Patent in eingeschränkter 

Fassung aufrechtzuerhalten. 

Hilfsantrag: 

Da bereits der Hauptantrag den Rechtsbestand des Patents 

sichern konnte, erübrigte es sich den Hilfsantrag zu 

diskutieren. 

Entscheidungs for-mel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit 

der Auflage das Patent gemäi3 Hauptantrag der Beschwerde-

gegnerin aufrechtzuerhalten, vgl. vorstehenden Pkt. VIII. 

des Sachverhalts und der Anträge. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabian 
	 C.T. Wilson 
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