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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabtei l ung vom 2. Okt ober 1998, die den

Ei nspruch gegen das européi sche Patent Nr. 0 651 102
zur uickgew esen hat. Genmal3 di eser Entscheidung ist der
CGegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu und beruht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit imH nblick auf die

f ol genden, von der Ei nsprechenden genannten

Ent gegenhal t ungen

El: DE- A1-3 243 601

E2: Fi rmenpr ospekt der Firma Endel e- Kunststoff GibH,
Ausgabe 5/1990, "Die teuerste Art zu hei zen"

E3: FR- A-336 148

E4: US- A-3 138 898
ES5: FR-A-1 420 595
EG: DE-C-3 203 624
E7: DE- A-3 022 475.

Der erteilte Anspruch 1 |autet:

"Dammpl atte rechtecki ger G undform bestehend aus

keil form gen Pl attenel enmenten (12, 14), die an ihren

Kei | fl &chen (20) anei nander stofen und sich mt Fuhrung

an den Keilfl ahen (20) gegenei nander verschieben und in
ei n kl ei neres Rechteckformat zuschneiden | assen, und die
an Randfl achen (42, 52), die beim Verschi eben an den

Kei | f1 &chen (20) ausei nander- oder vorzugwei se
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zusanmenr ticken, eine Nut- und Federanordnung haben,
dadurch gekennzei chnet, dal3 in den zur Herstellung des
kl ei neren Rechtformats abzuschnei denden Berei chen der
Pl attenel emente (12, 14) auf Hbhe von Nut (16, 22, 64)
und Feder (18, 24, 62) eine Teilung parallel zu der

Pl at t enebene vorliegt."

D e Ei nsprechende (Beschwerdefthrerin) hat unter

gl ei chzeitiger Bezahl ung der Gebihr am 21. Novenber 1998
Beschwerde eingelegt. Mt der Beschwerdebegrindung, die
am 4. Februar 1999 ei ngegangen ist, hat sie die

Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und den

W derruf des européi schen Patents beantragt, hilfsweise
di e Anber aunung nundl i cher Verhandl ung.

Zur Stutzung ihrer Antrage hat sie fol gendes geltend
gemacht :

Dem Anspruch 1 des Streitpatents sei nicht entnehnbar
was unter dem Begriff "Teilung" zu verstehen sei und we
di e Teilung ausgebil det sei. Eine Teilung kénne
irgendein tieferer Einschnitt sein. In der Patentschrift
und i m Anspruch 7 seien die Plattenel emente zur Teil ung
mt Schlitzen versehen. Eine Nut sei aber nichts anderes
als ein breiter Schlitz. Bei der Dammpl atte nach

Ent gegenhal tung D1, die bereits alle Merknal e des
oerbegriffs von Anspruch 1 aufweise, |iege aber eine
Tei l ung auf der Hbhe von Nut und Feder parallel zu der

Pl at t enebene: I m Bereich der Ausnehnungen 10 und 11
siehe Fig. 1 und 4 von D1, bestehe die Teilung ergéanzend
zu der Nut 7, und in gleicher Wise bestehe eine andere
Teilung i m Bereich der Abséatze 9 und 12 neben dem
Abschnitt der Feder 8, die sich gemal Seite 6, Absatz 4
di eser Druckschrift Uber die gesante Breite der Platte
erstrecken kdnne. I m Zuge ei ner Anpassung der
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Pl att engr 6B3e nisse der Fachmann nach dem Ver schi eben der
Pl attenel emente an i hren Keil fl &chen zwangsl &ufig ein

St iick des Uberstandes 9 abschnei den, um den Uber st and
problemos in die Teilung 10 bzw. 11 ei nf dhren zu kénnen.
D1 nehme den Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents
somt neuheitschadlich vorweg. Dies gelte in gleicher
Weise fur D2, jedoch mt dem Unterschied, daR dort die
Nut - und Federanordnung derart ausgebildet sei, dal die
Nut eine kehlform ge Ausnehnmung und di e Feder ein im
Querschnitt parabel f 6rm ger Vorsprung sei

Weiterhin seien derartige Teilungen aus der D5 fir

Hol zwer kst of f e bekannt, die fir die Herstellung von
Danmpl att en Verwendung fanden, wie dies der D2 zu

ent nehnmen sei. Stelle sich der Fachmann, der im Bereich
ei nes Fachhochschul i ngeni eurs anzuset zen sei, ausgehend
von der D1 di e Aufgabe, die Anpassung der Feder und Nut
hi nsi chtlich eines voll unféanglichen Ei nsteckens der
Feder in die vorgesehene Nut zu verbessern, werde er
zwangsl aufi g zum Gegenstand der D5 greifen, der ihm
bereits zeige, wie er die Lange der Feder auf die Tiefe
der vorgegebenen Nut einzustellen habe. D1 in

Konbi nation mt D5 | ege somt den Cegenstand des
Anspruchs 1 nahe.

D eser Cegenstand ergebe sich auch in naheliegender
Wei se aus der D2 in Kombination mt der D5, da bei der
Dammpl atte nach D2 schon eine Teilung vorgesehen sei,
wi e es sich aus dem das Zuschnei den der keilfdrm gen
Pl att enel enment e zei genden kl ei nen Bild oben rechts auf
Seite 5 von D2 ergebe.

V. D e Beschwerdegegnerin, Patentinhaberin des

Streitpatents, hat mt demam 23. Juni 1999
ei ngegangenen Schrei ben i hr Patent verteidigt und die

1477.D Y A
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Zur uckwei sung der Beschwerde beantragt, hilfsweise die
Anber aumung ei ner mindl i chen Ver handl ung.

Si e hat fol gende Argunente vorgebracht:

Di e erfindungsgemafRe Teilung sei nicht imSinn einer
bel i ebi gen Aufteilung oder Unterteilung zu verstehen.
Si e erndgliche, an den neu zu schnei denden Randern der
Pl att enel enment e ei ne durchgehende Nut- und
Feder anor dnung ei nfach herauszuarbeiten. Keine der von
der Beschwerdefuhrerin zitierten Entgegenhal t ungen
vermttele die Lehre, eine Teilung fir diesen Zweck
vor zusehen.

VI . I n der der Ladung zur nindlichen Verhandl ung
beili egenden Mtteilung vom 11. August 1999 hat die
Kanmer die Parteien darauf hingew esen, dal ihrer
vor |l aufigen Beurteilung nach der Gegenstand des
erteilten Patentanspruchs 1 neu und nicht nahegel egt
sei. Die Gunde dafur wurden ausfihrlich angegeben.

Am 8. April 2000 hat die Beschwerdefihrerin mtgeteilt,
dall sie an der am 4. Mai 2000 vereinbarten Verhandl ung

nicht teil nehmen werde. Di e mindliche Verhandl ung wurde
dar auf hi n auf gehoben.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Ausl egung des Anspruchs 1

Di e Beschwerdefidhrerin hat geltend gemacht, dal3 der
Begriff "Teilung" nach dem Kennzei chen des Anspruchs 1

1477.D Y A
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techni sch nicht eindeutig sei. Nach dem kennzei chnenden
Mer kmal des Anspruchs soll eine Teilung parallel zu der
Pl att enebene in den zur Herstellung des Kkl eineren
Recht eckf or mat s abzuschnei denden Berei chen der

Pl att enel enmente vorliegen. Deshal b werden die dort
angegebenen Bereiche durch das Ziel der Lésung des
Streitpatents definiert, nadnmich di e Uberstehenden Ecken
nach dem Verschi eben der Pl attenel enente gegenei nander
so abzuschnei den, dalR ein kl ei neres Rechteckformat mt

i mmer einer Nut- und Federanordnung an den

abgeschni ttenen Randern erreicht wird. Deshal b scheint
nicht nur der Ot der Anordnung der Teilung im

Anspruch 1 angegeben zu sein, w e dies von der
Beschwer def Ghrerin behauptet ist, sondern auch die
Funktion dieser Teilung. Die Teilung nuf3 daher diese
Ber ei che vol | standig betreffen, und nicht nur einen Tei
davon, und ferner hat diese Teilung nur einen Sinn, wenn
abzuschnei dende Berei che der Pl attenel enente, welche zur
Herstel l ung des kil ei neren Rechteckformats der Dammpl atte
di enen, vorhanden sind. Ein strukturelles Merkmal kann
durch einen Verfahrensschritt definiert werden. In einem
sol chen Fall ist der Anspruch als eine M schung von

Ver f ahrens- und Erzeugni sanspruch anzusehen. Das

kennzei chnende Merkmal des Anspruchs 1 soll somt in

sei ner Gesantheit beritcksichtigt werden und schlief3t
daher nicht irgendeine Teilung an den Randern ein.

Nach Artikel 69 EPU soll der erteilte Anspruch 1 im

Li chte der Beschrei bung und der Zei chnungen des
Streitpatents ausgel egt werden. Aus di esen Unterl agen
geht di e Bedeutung des Begriffes "Teilung" deutlich
hervor, insbesondere aus der Spalte 1, Zeilen 35 bis 40,
in welchen das Ziel prazisiert ist, da dort von einer
dur chgehend zu errei chenden Nut- und Federanordnung an
den abgeschni ttenen Randern die Rede ist. Aul3erdem
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best eht der Zweck der beanspruchten Teilung darin, diese
Nut - und Feder anordnung nach dem Verschi eben der

Pl att enel enment e bequem an den neu zu schnei denden
Randern herauszuarbeiten. Das Ziel des Streitpatents ist
deshal b das Schnei den von bestimten Berei chen der

Pl att enel ement e durch Teilungen zu erleichtern. Nach den
abh&ngi gen Ansprichen 7 und 9 sind di e beanspruchten
Tei l ungen durch Schlitze oder, wenn die Plattenel enente
mehr| agi g auf gebaut sind, durch fehl ende Lagenhaftung
verw rklicht.

Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1

D e Entgegenhal tung E1 beschrei bt eine sehr &ahnliche
Danmmpl atte. | nsbesondere haben di e Randfl d&chen, die beim
Ver schi eben an den Keilfl &chen der trapezf6rm gen

Pl at t enel enment e ausei nander- oder vorzugswei se

zusamenr icken, eine Nut- und Federanordnung, die jedoch
ni cht an di esen Randfl achen al s durchgehend betrachtet
wer den kann (sel bst wenn gemal3 Seite 6, Zeile 17 dieser
Druckschrift die Feder Uber die ganze Breite der Platte
rei chen kann), weil an beiden Ecken jeder dieser
Randf | &chen entweder Ausnehmungen an dem der Nut
benachbarten Rand vorgeschnitten sind, die tiefer als
die Nut sind, oder an dem der Feder benachbarten Rand
Absat ze durch Ausnehnmung der Ecke geschaffen sind, die
die gleiche Dicke wie die Feder haben, jedoch mt ihr

ni cht unbedi ngt verbunden sind. Ein Absatz kann in eine
Ausnehnmung des gl eichartigen Pl attenel enentes einer
benachbarten Dammpl atte passen. | m Gegensatz zur
beanspruchten Erfindung bedarf es deshalb bei di esem
Stand der Techni k kei nes Schnei dens bzw. Herausarbeitens
der Rander, da im Zuge ei ner Anpassung der Pl attengro6lie
durch Verschi eben der Pl attenel enente an den Keil fl achen
di e Absatze einer Dammpl atte voll oder teilweise in die
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Ausnehmungen der benachbarten Dammpl atte eingreifen.
Somt kann hier im Unterschied zum Gegenstand von
Anspruch 1 des Streitpatents kei ne Rede von

"abzuschnei denden Berei chen der Plattenel enente zur
Herstel l ung des kil ei neren Rechteckformats” sein. Ein von
der Beschwerdef uhrerin erwdhntes angebliches Schnei den
ei nes Absatzes, wenn di eser grofRer als die Ausnehmung
ware (was in E1 nicht vorgesehen ist), ist der ELl nicht
zu entnehmen. Die Kammrer teilt deshalb nicht die
Auf f assung der Beschwerdef threrin, wonach die in El
beschri ebenen Absatze und Ausnehnungen der R&nder
Teilungen im Sinne des Streitpatents sind.

Zur Frage der Neuheit gegeniber E2 hat die
Beschwer def Ghrerin geltend gemacht, dalR die in Formvon
Nut und Feder ausgebil dete Kehlung der Rander der dort
dargestel lten Dammpl atte auch eine parallel zu der

Pl at t enebene verl auf ende Teilung bilde, die in Hohe von
Nut und Feder angeordnet sei. Daruber hinaus enthalte

di eser Prospekt einen H nweis auf das Zuschnei den von
Uber st ehenden Ecken, so dall der Cegenstand des
Anspruchs 1 nicht neu sei. D e Kamrer fol gt diesen
Argunenten nicht, da den kurzen H nwei sen neben den

Bi | dern di eses Prospekts |ediglich zu entnehnen ist, dal
nach Verschi eben der Pl attenel emente di e Uberstehenden
Ecken abzuschnei den sind. Eine zu der Kehlung

zusét zliche Teilung, die parallel zur Plattenebene

ver| duft und das Zuschneiden erleichtert, ist dort nicht
of fenbart.

Da keine der anderen zitierten, jedoch hinsichtlich der
Frage der Neuheit von der Beschwerdef dhrerin nicht

her angezogenen Ent gegenhal tungen ei ne Dammpl atte mt
allen imerteilten Anspruch 1 des Streitpatents

auf gef ihrten Merkmal en of fenbart, ist der Gegenstand des
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Anspruchs 1 neu (Artikel 52 und 56 EPU)

Erfinderi sche Tatigkeit

Ausgangpunkt der vorliegenden Erfindung ist der Stand
der Techni k nach Entgegenhal tung E, der oben bereits
dargestellt ist. Es wurde schon erklart, dal in diesem
Stand der Techni k ein Zuschnei den der im Anspruch 1 des
Streitpatents erwdhnten Randfl ache nicht offenbart ist,
so dal3 die zweiteilige Formdi eses Anspruchs nicht ganz
korrekt ist.

Ebenfalls ist die in der Patentschrift des Streitpatents
angegebene Aufgabe mt einem H nweis auf das Zuschnei den
der Dammpl atte nicht richtig gestellt, da das
Zuschnei den ein Teil der LOsung ist. Ausgehend von E1
liegt dem Streitpatent objektiv die Aufgabe zugrunde,

ei ne einfach zu verl egende Dammpl atte der ei ngangs
genannten Art zu schaffen.

Di e von der Beschwerdef Uhrerin vorgenomene Konbi nation
di eses Stands der Technik mt der O fenbarung der

Ent gegenhal tung E fihrt nicht zum Gegenstand des
Anspruchs 1:

Zunéchst ist die Konbination sel bst zweifel haft, da E5
kei ne Dammpl atte betrifft, sondern ei ne Verbi ndung von
Hol zst icken durch Feder und Nut, und somt gegeniber dem
techni schen Gebiet des Streitpatents gattungsfrend ist,
sel bst wenn Hol zwerkstoffe fir die Herstellung von
Danmmpl att en Verwendung fi nden kénnen. Dadurch, dalR sich
E5 zusatzlich mt dem Probl em beschaftigt, Querbal ken

od. dgl. einfach auf die gewinschte Lange zu sagen, wrd
imVergleich zu der in der E1 offenbarten Dammpl atte
hier fur den Fachmann kei ne klare LOsung des im
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Streitpatent gestellten Probl enms angeboten. D ese
Druckschrift wurde wohl in Kenntnis der Erfindung
gewahl t, was unzul assig ist. AuBBerdemist der E5

| ediglich zu entnehnmen, dal} j edes Ende eines
Quer bal kens, das ei ne Feder hat, Sageschnitte aufwei st,
durch die sich die Seitenflachen der Feder im Hol zst lck
fortsetzen, so dalR die Lange der Feder auf einfache

Wei se geandert werden kann. Bei einer hypothetischen
Ubertragung di eser Losung wiirde der Fachmann jedoch auf
der Dammmpl atte nach E1 nur in einem einzigen Bereich

di eser Dammpl atte di esel be Teilung vorsehen, nadmich in
dem den Absatz ent hal tenden Bereich, und nicht in
anderen Bereichen, wie dies aus dem Wrtlaut von
Anspruch 1 des Streitpatents hervorgeht. Eine sol che
Ubertragung wird von der Kamer hypothetisch bezeichnet,
da sie nicht nahegelegt ist, weil eine Voraussetzung in
El fehlt, namich das Zuschnei den der Pl attenel enente
und i nfol gedessen das Vorhandsein der zur Herstellung
des kl ei neren Rechtformats abzuschnei denden Berei che.

Auch di e Konbi nation des Prospekts E2 mt E5 fuhrt nicht
zum Cegenst and des Anspruchs 1

D e von der Beschwerdefihrerin als Nut bzw Feder
betracht ete Kehlung bzw. Abrundung der Schnal seiten der
Dammpl atte nach E2 bil det schon keine richtige Nut- und
Feder anordnung. AufBerdemw rd in dem Prospekt E2 ein
Abschnei den der gesanten Uberstehenden Ecken angeregt,
so dal3 der Fachmann keinen Gund hat, die Aufgabe sow e
di e al s Losung angegebene MaRRnahnme gemalR E5 in Betracht
zu zi ehen.

D e anderen Entgegenhal tungen kommen dem CGegenst and des
Anspruchs 1 noch weni ger nahe als der oben genannte
St and der Techni k.
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Aus di esen G inden ergi bt sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents nicht in naheliegender
Wei se aus dem zitierten Stand der Techni k.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C T. WIson
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