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Sachverhalt und Antréage

1365.D

Das auf die Anneldung Nr. 94 105 234.2 erteilte

europai sche Patent Nr. 0 620 074 wurde mt der am

12. April 1999 verkindeten und am 12. Mai 1999 zur Post
gegebenen Entschei dung von der Einspruchsabteilung in
gednderter Form aufrechterhalten.

Di e Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, die
Cegenst ande der unabhéangi gen Anspriche 1 und 3 des
Patents in der gednderten Fassung seien neu und w esen
eine erfinderische Tatigkeit auf. D e Einspruchs-
abtei l ung hat insbesondere fol gende Dokunente des

St andes der Techni k:

El: AGM Stud Wel der Instruction Manual 5-91

E7: DE-C-2 739 867,

sow e eine geltend gemachte of f enkundi ge Vor benut zung

ei ner Bol zenschwei Bpi stole der Firma H A. Jones, bel egt
dur ch:

E2: Zei chnung H. A. Jones Co. Inc.

E3: "H A Jones Conpany Newsletter, Technical
Bulletin No. 1", Marz 1971

E4: Firmeninformation H A Jones, 1971
ES5: Rechnung der Fa. Erico Jones an die
Fa. Bohl Befestigungstechnik, 23. Septenber 1983,

far ein "Welding System PW 500"

E6: Prospektbl att "Solid State Stud Wl der-PW 500"
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E8: Erkl &rung des Herrn M Tam yasu,
20. Dezenber 1995

ber Gcksi chti gt .

Wegen i. E. verspateten Vorbringens hatte die
Ei nspruchsabt ei | ung f ol gende Dokunent e nicht
ber Gcksi chti gt :

E10: Firmenschrift "Nel son Specialty Wl di ng Equi pnent
Corp.", Seite D1, 15. Januar 1944

E11: Firmenschrift "Price List Nelson Specialty
Wel di ng Equi prrent Cor poration", Deckblatt und
Seite 9, 1. Juni 1945

E12: Firmenschrift "Nel son Specialty Wl di ng Equi pnent
Corp., Securing Insulation Material™

E13: "Affidavit" John C. Jenkins, 18. NMai 1998.

Am 7. Juni 1999 legte die Beschwerdefihrerin

(Ei nsprechende) unter gl eichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebiihr Beschwer de gegen di ese Ent schei dung
ein. D e Beschwerdebegrindung wurde mttels Fax am
21. Septenber 1999 ei ngereicht.

Am 25. April 2002 wurde mindlich verhandelt.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zurickzuwei sen und das Patent in geanderter
Fassung auf der Basis fol gender Unterl agen
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auf r echt zuer hal t en

Beschrei bung: Spalten 1 bis 3 we erteilt, mt
Ei nf tigung zw schen Zeilen 11 und 12 in
Spalte 2, eingereicht in der nundlichen
Ver handl ung,

Anspr uche: 1 bis 9, eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung,

Fi gur: wie erteilt.
| V. D e Fassung der geltenden Anspriche 1 und 3 |lautet we
fol gt:

"1. Verfahren zum Befestigen einer in ihrem

Qoer fl &chenbereich (12) elektrisch | eitenden, elastisch
verfornbaren Materiallage (10) an einem netallischen
Tréager (11) mttels eines Schwei Bbol zens (1), der durch
die Materiallage (10) hindurch gesteckt und mt seiner
Spitze (4) an dem Trager (11) durch Lichtbogenzindung
angeschwei 3t wird, der an seinem hinteren Ende eine die
Mat eri al | age (10) hal tenden Kopf (3) aufweist und der
gegen el ektrischen Kontakt mt dem | eitenden

Qoerfl &chenbereich (12) isoliert ist, wobei eine

Ber ihrung mt dem Bol zenschaft (2) nur in einem

i solierten Schaftbereich noglich ist,

dadurch gekennzei chnet, dal3 die Materiallage (10)
wahrend des Schwei Bvorgangs so weit zusamrengedr Gckt
wird, dall ihr |eitender Oberfl &chenbereich (12) in

Abst and vom uni sol i erten Bol zenkopf (3) gehalten wird."

"3. Vorrichtung zum Befestigen einer in ihrem
Ober fl achenberei ch el ektrisch | eitenden, elastisch
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verfornbaren Materiallage (10) an einem netallischen
Trager (11), unfassend

ei nen an seinemhinteren Ende mt einem Kopf (3) und mt
ei ner Isolierung (6) versehenen Schwei Bbol zen (1),

ein Schwei Bgerat (9) zur Ausbildung eines Lichtbogens
zwi schen der Spitze (4) des durch die Materiallage (10)
hi ndurch gest eckten Schwei Bbol zens (1) und dem Tr ager
(11), und

ei nen N ederhalter (13), mt demdie Mteriallage (10)
wahrend des Schwei Bvor gangs zusanmengedr Uckt wer den
kann, dadurch gekennzei chnet, dal3

der Kopf (3) des Schwei 3bol zens (1) unisoliert ist und
der Niederhalter (13) ein Zusamrendricken der
Materiall age (10) so weit gestattet, daB ihr |eitender
Qoer f | &chenberei ch wahrend des Schwei Bvorgangs in

Abst and vom Bol zenkopf (3) gehalten wird und den

Bol zenschaft (2) nur in einemisolierten Schaftbereich
ber thren kann."

D e Argunmente der Beschwerdefihrerin zur Stitzung ihres
Antrags | assen sich wie fol gt zusammenf assen:

Ausgehend von entweder E1 oder der offenkundi gen

Vor benut zung der Schwei Bpistole der Firma H A Jones
(nachfol gend ausschlielBlich mt E2 bezeichnet) weise
weder das Verfahren nach Anspruch 1 noch die Vorrichtung
nach Anspruch 3 eine erfinderische Tatigkeit auf, denn
die jeweilige Konbination der Lehren der El oder E2 mt
der Lehre der E7 liege fur den Fachmann auf der Hand.

G eiches gelte fur die Konbination der Lehren der E10
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bis E12 mt der Lehre der E7.

D e Beschwerdegegnerin vertrat die Meinung, dal der
bekannte Stand der Techni k gerade kei nen Hi nweis auf
ei ne ausschliel3liche Isolierung des Bol zenschaftes gebe.

Fur folienbeschichtete Isoliermaterial en brauche man
nach E1 nur die Unterseite des Bol zenkopfes zu
isolieren, fur die Befestigung von Gttern solle man
sowohl den Bol zenkopf als auch den Bol zenschaft

i solieren.

E7 konne auch keine Anregung in Richtung der Erfindung
nach dem Streitpatent bieten, weil es sich danach weder
um di e Befestigung von el asti schen zusamrenzudr ickenden
Mat eri al | agen noch um ei ne | eitende Folienschicht auf

di esen Material |l agen handel e.

I m Gbrigen wrde die Ofenkundi gkeit der Vorbenutzung E2
bestritten. Nicht bestritten wirde, dall eine
Schwei Bpi stol e zum Bef esti gen ei ner elastisch
verfornbaren Materiallage an einem netal | i schen Trager
mt einem N ederhalter, mt demdie Materiall age wahrend
des Schwei Bvor gangs zusammengedr tickt werden koénne, vor
dem Prioritatsdatum aus der Gesantheit von E10 - E13
bekannt sei. Somt bestanden kei ne Bedenken gegen die

Ei nf Ghrung und Ber tcksi chti gung di eses Standes der
Techni k.

Ent schei dungsgr inde

2.

1365.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Anderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPU)
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D e Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung
bereits festgestellt, daR die Anderungen in den
Anspriuchen 1 und 3 den Erfordernissen des

Artikels 123 EPU geniigen. Di e Kanmer sieht keinen G und,
von di eser Beurteilung abzuwei chen.

| m Beschwer deverfahren hat die Patentinhaberin uberdies
die zweiteilige Formdes Anspruchs 3 geédndert, um dem
Stand der Techni k gemal3 E10, der dem Gegenstand di eses
Anspruchs am nadchsten komt, besser Rechnung zu tragen
(Regel 29 (1) EPU), und in der Beschreibung dieses
Dokurent zur Erfullung der Erfordernisse der

Regel 27 (1) b) EPU gewlirdi gt.

Auch di ese Anderungen sind nach Artikel 123 EPU nicht zu
beanst anden.

Zul &ssi gkeit verspatet eingereichter Beweismttel
E10 - E13

Di e Ei nspruchsabteilung hatte in der angefochtenen

Ent schei dung festgestellt, dalR die Dokunente E10 - E13
nach dem von i hr nach Regel 7la EPU festgel egten
Zei t punkt eingereicht worden waren. Sie hat sie deshalb
al s verspatet vorgel egt erachtet und deshal b nicht

ber Gcksi chti gt .

Die zu E10 - E12 gehdrende Erkl arung ("Affidavit") E13
wurde bereits am 18. Mai 1998 abgegeben. D ese Dokunente
standen somt der Beschwerdefihrerin | ange Zeit vor dem
Ei nrei chungsdat um bei m EPA (29. bzw. 31. Marz 1999) zur
Ver f igung und hatten daher friher eingereicht werden
konnen. Di e Tatsache, dal3 i hre Rel evanz der Beschwerde-
fdhrerin erst spater klar wurde, &ndert daran nichts.

D e Einspruchsabteilung hat somt diese Dokunente
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zurecht als verspéatet eingereicht angesehen.

3.2 Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern
hangt di e Bericksi chtigung verspéateten Vorbringens von
dessen Rel evanz ab (siehe z. B. T 156/84, ABI. EPA 1988,
372). Di e angefochtene Entscheidung enthdlt nichts, was
darauf schlielRen | alt, dall die Ei nspruchsabteilung eine
sol che Rel evanzpr tf ung vorgenommen hat. Es obliegt somt
der Kamrer, diese Prifung nachzuhol en

Ent gegen der Auffassung der Einspruchsabteilung bil den
nach Auffassung der Kanmer E10 - E13 in ihrem
Zusanmenhang gesehen fur den Cegenstand des Anspruchs 3
ei nen besseren Ausgangspunkt fur di e Di skussion der
erfinderischen Tatigkeit als El. Denn di ese Dokunente
bel egen, dal ei ne Schwei Bpi stol e zum Bef esti gen ei ner

el astisch verfornbaren Materiall age an ei nem
metal |l i schen Trager mt einem Ni ederhalter, mt demdie
Mat eri al | age wdhrend des Schwei Bvor gangs zusammen-

gedr ickt werden kann, vor dem Prioritéatsdatum des
Streitpatents bekannt war. Dengegenuber wird bei der
Vorrichtung nach E1, wie unten in Punkt 6.2 weiter
ausgef thrt, bei der Montage von el astisch verfornbaren
Mat eri al | agen kein N ederhalter verwendet.

In di esem Si nne sind E10 - E13 von gl ei cher technischer
Rel evanz wi e di e behauptete of fenkundi ge Vor benut zung
E2, jedoch mt dem wesentlichen Unterschied, dal ihre
O f enkundi gkeit von der Beschwer degegnerin nicht
bestritten wrd.

3.3 Nachdem di e Beschwer degegnerin kei ne Bedenken gegen die
Ei nf Ghrung der Dokunmente E10 - E13 in das Verfahren
hatte, komt die Kammrer zu dem Schl uf3, dal3 sie wegen
i hrer Relevanz in bezug auf den Cegenstand des

1365.D Y A
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Anspruchs 3, trotz ihrer verspéateten Einreichung im
Ver fahren, zuzul assen sind.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Nach Auffassung der Kammer unterscheiden sich das

Ver fahren nach Anspruch 1 und die Vorrichtung nach
Anspruch 3 von dem Verfahren bzw. der Vorrichtung nach
dem ent gegengehal tenen Stand der Techni k bereits
dadurch, dal3 die Materiallage so weit zusamengedr Uckt
wird (Anspruch 1) bzw. durch den N ederhalter so weit
zusanmengedr ickt werden kann (Anspruch 3), dal3 ihr

| ei tender Qoerfl achenbereich in Abstand vom uni solierten
Bol zenkopf gehalten wrd.

Da i mdbrigen die Neuheit im Beschwerdeverfahren von der
Beschwer def Ghrerin nicht nmehr bestritten wrde, ist die
Erfindung als neu im Sinne von den Artikeln 52 und 54
EPU zu erachten

Erfinderische Tatigkeit des Verfahrens nach Anspruch 1

Das Verfahren nach Anspruch 1 unterscheidet sich von dem
aus E1 vorbekannt en Befestigungsverfahren (siehe

Seite 250C- 10, "Cupped pin application recomrendation")
dadurch, dal3 die Mteriall age wahrend des Schwei 3-
vorgangs so weit zusammengedr ickt wird, dalR ihr

| ei tender Qoerfl achenbereich in Abstand vom uni solierten
Bol zenkopf gehalten wrd.

Ausgehend von der E2 und der Annahme, dal diese

of f enkundi ge Vor benut zung w e behauptet stattgefunden
hat, unterscheidet sich das Verfahren nach Anspruch 1
dadurch, dal3 ei n Schwei Bbol zen verwendet w rd, der nur
an seinem Schaft isoliert ist.
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Ausgehend von der E10 - E13 unterscheidet sich das

Ver fahren nach Anspruch 1 dadurch, dal - erstens - statt
eine Materiall age aus Fiberglas eine solche mt einer

| ei tenden Qoerfl ache verwendet wird, daR - zweitens -
der eingesetzte Schwei Bbol zen nur an sei nem Schaft
isoliert ist und daR - drittens - die Materiallage so
wei t zusammengedr ickt wird, dal ihr |eitender

Qoer f | &chenberei ch i m Abstand vom uni sol i erten

Bol zenkopf gehalten w rd.

Di ese jeweiligen Merkmal e tragen zur LOsung der Aufgabe
bei, bei der Befestigung von Materiallagen mt |eitender
Qoer f | &chenbeschi chtung an netal | i schen Tragern mttels
Bol zenschwei Bung nbglichst wenig Energie und Arbeit

auf zuwenden (siehe Streitpatent, Spalte 2,

Zeilen 12 bis 16). Die Lésung fuhrt namich dazu, dal3
auf die Isolierung des Bol zenkopfes, die normal erweise
mt separat an den Bol zen anzubringenden |solierschei ben
vorgenomen w rd, verzichtet werden kann

Kei nes der vorhandenen Beweismttel, E2 einbegriffen,

| egt dem Fachmann di ese Lésung nahe, weil sie keinen

H nwei s auf eine ausschliellliche Isolierung des

Bol zenschaftes geben. D e O fenkundi gkeit der

Vor benut zung E2 braucht daher nicht weiter untersucht zu
wer den.

D e von der Beschwerdefuhrerin herangezogene E7

of fenbart einen Schwei Bbol zen, von dem nur der Schaft
isoliert ist, befallt sich jedoch nicht mt dem
Zusanmendr icken einer Materiallage, umihren |eitenden
Qoer f |l &chenbereich in Abstand vom uni solierten

Bol zenkopf und i m Bereich des isolierten Bol zenschaftes
zu halten, weil es in diesem Dokunment um ein
gattungsfrendes Verfahren zur Ni etzapfenbefestigung
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geht. Insbesondere geht es dabei insbesondere umdie
Ver bi ndung ni cht zusammrendr Gckbarer Bl eche (siehe
Spalte 6, Zeilen 20 bis 31), bei denen es al so kei nen
| ei tenden Qoerfl achenbereich gibt, der durch
Zusanmendr icken der Materiallage in Abstand vom

uni sol i erten Bol zenkopf gehalten werden nufi.

Weiter soll hier der Unstand, daR nur der Bol zenschaft,

j edoch nicht der Bol zenkopf isoliert ist, die

Ener gi everl uste vernei den, die hauptséachlich Gber den
mt den Blechen in elektrisch | eitendem Kont akt

st ehenden Bol zenschaft entstehen. Der Bol zenkopf ist an
seiner Unterseite abgeschréagt und hat somt keinen oder
hochst ens ei nen geringen Kontakt mt den Bl echen, so dal3
er nicht isoliert zu werden braucht.

Der Fachmann wirde daher zur Lo6sung der oben
geschil derten Aufgabe die Lehre di eses Dokunents nicht
her anzi ehen.

Di e Beschwerdefihrerin fihrte unter H nweis auf das

Ver 6f fent | i chungsdat um der E10 - E12 (1944) aus, dal3 zu
di esem Zei t punkt noch keine Materiallagen mt einem

| ei tenden Cberfl achenberei ch verwendet worden seien.

Di ese seien erst in den 70er Jahren bekannt geworden.
Dem Fachmann sei es jedoch ohne weiteres zuzutrauen

sol che Materiallagen nach der in E10 erl &uterten Mt hode
mt der aus E12 bekannten Schwei Bpistole mt

Ni ederhalter zu verarbeiten, sobald ein solches Materi al
zur Verfugung stehe. Bei einer solchen Anwendung werde
der Fachmann ohne weiteres erkennen, dalR es zu

St romiber schl 4gen konme.

Aus der E1 sei en Schwei Rbol zen nmt entweder nur einer
Kopfisolierung oder sowohl mt Kopf- als auch mt
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Schaftisolierung bekannt. Bei Verwendung der

er st genannt en Schwei Bbol zen werde der Fachmann nerken,
dalR es i mrer noch Stromiberschl &ge gebe, die bei

Ver wendung der | et zt genannt en Schwei Bbol zen ni cht nehr
auftraten. Daraus werde er schliel3en, dal3 er nur den
Bol zenschaft zu isolieren brauche, wozu i hm auch der E7
ei ne Anregung gebe.

D e Kammer kann dieser Argunentation nicht fol gen, weil
nach i hrer Meinung der Fachmann sich auf die Verwendung
di eser Bol zen beschréanken wird, sobald er nmerkt, dal die
St romiiber schl &ge bei der Verwendung vollisolierter

Schwei Bbol zen nach E1 aufhoéren. Er findet imvorhandenen
Stand der Technik in der von der Beschwerdef uhrerin
geschilderten Situation kein Indiz, dal auf die

Bol zenkopfi sol i erung verzichtet werden kann

DaR die E7 dazu keine Hilfe bietet, ist schon oben unter
Punkt 5.2 ausgefuhrt.

Nach di esen Uperl egungen wei st das Verfahren nach
Anspruch 1 die erforderliche erfinderische Tatigkeit auf
(Artikel 56 EPU).

Erfinderische Tatigkeit des Verfahrens nach Anspruch 3

Di e Vorrichtung nach Anspruch 3 unterscheidet sich von
der aus E10 - E12 vorbekannten Vorrichtung dadurch, dalR
der Bol zenkopf unisoliert ist und der N ederhalter ein
Zusamendr icken der Materiallage so weit gestattet, dalR
i hr leitender Qberfl achenberei ch wahrend des Schwei 3-
vorgangs in Abstand vom Bol zenkopf gehalten wird und den
Bol zenschaft nur in einemisolierten Schaftbereich

ber thren kann.
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Das gl eiche gilt gegentber der Vorrichtung, die nach E2
angebl i ch of f enkundi g vor benut zt wur de.

D ese Merkmal e di enen der Lésung der gl ei chen Auf gabe
wi e unter Punkt 5.1 genannt.

I n Bezug auf Anspruch 3 bildet El einen weiter
entfernten Stand der Technik als die E2 oder die

E10 - E12, weil nach der ersten Seite "250C 10" dieses
Dokunents, Punkt A, die Beine 1151-M auf denen der

Ni ederhal ter 1628- M anzuordnen ist, entfernt werden. Es
gi bt daher udberhaupt keinen N ederhalter.

Unter Verweis auf die oben unter den Punkten 5.2 bis 5.4
auf gef thrten G unde, die gleichermalRen fir die

Di skussion der erfinderischen Tatigkeit der Vorrichtung
nach Anspruch 3 gelten, komm die Kammer zu dem Schl uf3
dall auch die Vorrichtung nach Anspruch 3 das Ergebnis

ei ner erfinderischen Tatigkeit ist (Artikel 56 EPU).

Die jeweiligen Anspriche 2 bzw. 4 bis 9 enthalten
besonder e Ausfihrungsarten des Verfahrens bzw. der
Vorrichtung nach Anspruch 1 bzw. 3 (Regel 29 (3) EPU)
und erfillen somt ebenfalls die Erfordernisse der
Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1365.D

D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Auf | age zurickverw esen, das Patent mt fol genden
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Unt er | agen auf recht zuer hal t en:

Beschr ei bung:

Spalten 1 bis 3 wie erteilt, mt der

Ei nf igung zwi schen Zeilen 11 und 12 in
Spalte 2, eingereicht in der nundlichen
Ver handl ung,

Anspr uche: 1 bis 9, eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung,
Fi gur: wie erteilt.
Der Geschéaftsstel |l enbeante: Der Vorsitzende:
M Patin P. Alting van Ceusau
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