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Sachverhalt und Antrage

1v.

C6932.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 20. Marz 2009, zur Post gegeben
am 20. Mai 2009, das Europaische Patent Nr. 1 571 271 in
geandertem Umfang gemdfl} Hilfsantrag 2, wie eingereicht
wahrend der mundlichen Verhandlung am 20. Marz 2009,
nach Artikel 101 (3) a) EPU aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hatte am 30. Juli
2009 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die
Beschwerdegebihr entrichtet. Die Beschwerdebegrindung

war am 29. September 2009 eingegangen.

Mit Bescheid vom 25. August 2011 teilte die
Beschwerdekammer den Parteien ihre vorlaufige Auffassung
in einem Bescheid gemalR Artikel 15(1) VOBK mit. Die
mindliche Verhandlung fand am 21. Oktober 2011 unter
Anwesenheit aller am Beschwerdeverfahren beteiligten

Parteien statt.

Der Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Verwerfung der Beschwerde als unzuléassig, hilfsweise,
die Zurickweisung der Beschwerde.

Der unabhangige Anspruch 1, wie geéndert
aufrechterhalten, hat folgenden Wortlaut:

"1. Abdichteinrichtung (6,9) zur Abdichtung von
Arbeitsfugen (4,5), insbesondere von Betonierfugen, mit
einem Trager (7) und einer zumindest abschnittsweise auf
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dem Trager (7) aufgebrachten, einen Haftvermittler
umfassende Beschichtung (8), die ein Abdichtmaterial
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abdichtmaterial Zement und/oder Calciumhydroxid umfasst,
der Trager (7) als verzinktes Tragerblech ausgebildet
iIst und der Haftvermittler eine Kunststoffdispersion,

insbesondere eine Latexdispersion, ist.”

Fir die vorliegende Entscheidung wurden insbesondere

folgende Beweismittel bericksichtigt:

E2 : AT-006 640 U2
E3 : US-A-4 558 875

eingereicht mit der Beschwerdebegrindung:

E10 : CA-1 143 385 A

E11 : *Shipping and off-shore'™, webpage
http://web.archive.org/web/20040219130704/www . swe
dac-acoustic.se/pages/shipping...; datiert
24.09.2009;

E12 : "System 49-CPBA™; Edison Coatings, Inc.; Rev.
12/03;

E13 : "Bornit ® - Haftemulsion"™, technisches Merkblatt,

18_Mai 1999;

Die Parteien haben im Wesentlichen folgende Argumente

vorgetragen:

Verspéateter Einspruchsgrund und Zuléassigkeit der
Beschwerde

Die Beschwerdefuhrerin argumentierte, der

Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung sei zwar
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in 1hrer Beschwerdebegrindung "erneut’™ eingefuhrt worden.
Die Parteien hatten jedoch mangelnde Ausfuhrbarkeit in
der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bereits
ausftuhrlich diskutiert, und sich daher im
Einspruchsverfahren mit dieser Frage auseinandergesetzt.
Der verspatete Einspruchsgrund, welcher zudem in der
Entscheidung abgehandelt worden sei, sei somit (von der
Einspruchsabteilung) ins Verfahren eingefiuhrt und

gepruft worden.

Daruber hinaus sei die Beschwerde begrindet, da im
Ublichen Rahmen auf die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, etwa zur erfinderischen Tatigkeit,
eingegangen werde und es auch ublich sei, hierzu neue

Dokumente vorzulegen. Die Beschwerde sei daher zuléssig.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass der verspatet
vorgetragene Einspruchsgrund der unzureichenden
Offenbarung nicht Gegenstand der Entscheidung der
Einspruchsabteilung gewesen sei, und verwies in diesem
Zusammenhang auch auf die Niederschrift zur Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung. Der schriftlichen
Entscheidung der Einspruchsabteilung seil jedenfalls
keine explizite Abhandlung mangelnder Offenbarung
entnehmbar, als Uberschrift (zu Hilfsantrag 2) werde
lediglich die Frage der erfinderischen Tatigkeit
adressiert. Die Entscheidung sei diesbezuglich daher
nicht Uberpriufbar, und der Vortrag der
Beschwerdefihrerin hierzu auch nicht geeignet, die

Beschwerde in zulassiger Art und Weise zu begrinden.

Weiters setze sich die Beschwerdefihrerin an keiner
Stelle mit den Grunden der Entscheidung zur

erfinderischen Tatigkeit auseinander, was jedoch
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Voraussetzung fur die Beschwerdebegrindung sei. Die
Einspruchsabteilung habe keine Gelegenheit gehabt, i1hre
Entscheidung auf eine Zusammenschau der Dokumente E3
(bzw. E2) mit den nunmehr verspéatet vorgelegten
Dokumenten zu stutzen, wodurch die Entscheidung auch in
dieser Hinsicht nicht Uberprifbar sei. Die Beschwerde
sel somit insgesamt nicht begriundet und daher nicht

zulassig.

Offenbarung der Erfindung

Die Beschwerdefuhrerin argumentierte, die Aufgabe des
Haftvermittlers aus Anspruch 1 sei nicht nur, die
Zementbeschichtung am Tragerblech zu halten, sondern
daruber hinaus als Verbund zwischen Blech und dem
umgebenden Beton zu dienen, siehe Absatz [0008] des
Patents. Daher sei bereits eine solche Mehrfachfunktion
des Haftvermittlers durch routinemallige Experimente
nicht zu ermitteln. Weiters sei der Begriff, wonach der
Haftvermittler eine "Kunststoffdispersion”™ seil, sehr
breit gefasst. Die in Anspruch 1 genannte
"Latexdispersion” sei nur fakultativ genannt, und selbst
dann habe der Fachmann keinen Anhaltspunkt, eine
geeignete Kunststoffdispersion zu wahlen, da auch der
Begriff "Latex" sehr vielfaltig verwendet werde. Der
Fachmann misse zudem nicht nur das Verh&ltnis des
Dispersionsmittels zur dispergierten Phase bestimmen,
sondern, insbesondere beil einer wassrigen Dispersion,
auch hierfir geeignete Anteile des beigegebenen
Abdichtmaterials, z.B. des Zements. Durch die sich daher
ergebende sehr hohe Anzahl an moglichen
Zusammensetzungen fur den Haftvermittler konne der
Fachmann die Erfindung nicht ohne unzumutbaren

experimentellen Aufwand ausfihren ohne erfinderisch
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tatig zu werden. SchlieRlich sei auch zu bezweifeln, ob
die Erfindung uUber den gesamten (breit) beanspruchten
Bereich auszufihren sei, d.h. es gebe Haftvermittler,
die der Fachmann nach Anspruch 1 i1n Betracht ziehen
wirde, die aber vielleicht nicht die "richtigen” seien,
also nicht im Sinne der Erfindung wirkten. Aus den
vorstehenden Grinden seir die Ausfuhrbarkeit des

Anspruchs 1 nicht gegeben.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, Absatz [0008] des
Patents sei klar zu entnehmen, dass der Verbund zum
umgebenden Beton durch die Beigabe von Calciumhydroxid
bzw. Zement unter Einwirkung von Wasser, und nicht etwa
durch den Haftvermittler, erreicht werde. Wie im Patent
in Absatz [0013] beschrieben, bewirke der Haftvermittler,
dass das Abdichtmaterial am Tragerblech haftet. Die
beispielhaft in Anspruch 1 (und Absatz [0013]) genannte
Latexdispersion sei am Markt frei erhaltlich, und der
Fachmann sei somit durchaus in der Lage, eine fir seine
Zwecke geeignete Dispersion aufzufinden. Die Erfindung

nach Anspruch 1 sei daher ausfuhrbar.

Zulassigkeit von Beweismitteln

Die Beschwerdefuhrerin fuhrte aus, dass die
nachgereichten Dokumente relevant seien, da sie eine
Kombination von Kunststoffdispersionen mit Zement, Beton
und Metall gemall dem erst in der Einspruchsverhandlung
neu vorgelegten Hilfsantrag 2 betrafen, und somit
ausgehend von E3 zur Mortelmodifikation von Abdichtungen
heranzuziehen seien. So beschrieben i1nsbesondere E10 und
E11l Haftvermittler als Zusatz von Zementmischungen, die
auch zu nach auflen angrenzenden Materialien gute Haftung

ermoglichten. E12 und E13 beschrieben kommerziell
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erhaltliche Produkte zur Herstellung von Haftbricken
durch Spezifizierung des Haftvermittlers. Somit seien
E10 bis E13 ins Verfahren zuzulassen.

b) Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass die
Problematik von Haftvermittlung und zementhaltiger
Beschichtung keinen neuen Sachverhalt darstelle, sondern
bereits Bestandteil der erteilten Fassung des
Anspruchs 1 gewesen seil. Keines der verspatet
vorgelegten Dokumente E10 bis E13 behandelten oder
erwahnten Abdichteinrichtungen von Fugen. Da eine prima
facie Relevanz dieser Dokumente daher nicht erkennbar

sei, sei deren Zulassung nicht gerechtfertigt.

VI11.4 Erfinderische Tatigkeit

a) Die Beschwerdefuhrerin stimme mit der Entscheidung der
Einspruchsabteilung Uberein, wonach sich der Gegenstand
des Anspruchs 1 von der Quelldichtung aus E3 dadurch
unterscheide, dass erstens das Abdichtmaterial Zement
und/oder Calciumhydroxid umfasse, zweitens der Trager
als verzinktes Tréagerblech ausgebildet sei, und drittens
der Haftvermittler eine Kunststoffdispersion sei.
Weiters schlieRe sich die Beschwerdefihrerin der
Auffassung der Einspruchsabteilung an, dass zwischen der
Verzinkung des Tragerblechs und der Beimengung von
Zement und/oder Calciumhydroxid keine Synergie bestehe,
die Merkmale also der LOsung von Teilaufgaben dienten,
namlich einerseits der erhohten Korrosionsfestigkeit und
andererseits der verbesserten Abdichtwirkung des
Abdichtmaterials. Verzinktes Tragerblech zum
Korrosionsschutz sei z.B. aus E2 vorbekannt, wohingegen
sich die Verwendung von Zement als Abdichtmaterial aus

E3 selbst ergebe, da dort bereits Calciumsilicat als

C6932.D
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Bestandteil von Zement beschrieben sei. Daruber hinaus
seil die Aufgabe der Kunststoffdispersion als
Haftvermittler in einer weiteren Verbesserung der
Zusammensetzung des Abdichtmaterials zu sehen, die
erstens eine bessere Haftung am Blech ermégliche, und
zweitens eine bessere Einbindung des Blechs i1n die
Betonmatrix, also des Verbunds mit dem umgebenden Beton,
siehe Absatz [0008] des Patents. Da der Fachmann auf dem
Gebiet der Haftvermittler auf ein sehr umfangreiches
Wissen zugreife, wirde er fur ein verbessertes
Abdichtmaterial zur Losung die Haftemulsion (d.h.
wassrige Dispersion) aus E13 heranziehen, wo
verschiedene Anwendungen fur Haftbricken beschrieben
seien, insbesondere fir die Herstellung von
wasserdichten Schichten, und die Haftemulsion
vorteilhaft zugleich als Korrosionsschutz fur
metallische Oberflachen diene. Daher sei der Gegenstand
des Anspruchs 1, ausgehend von E3, durch die Lehren aus
E2 und E13 nahegelegt.

Daruber hinaus unterscheide sich Anspruch 1, ausgehend
vom Fugenblech zur Abdichtung aus E2, lediglich durch
die Art der Beschichtung des dort beschriebenen
verzinkten Blechbands. Die diesem Merkmal zugrunde
liegende Aufgabe konne in der Verbesserung der
Abdichtung durch das Fugenblech, oder einfach In einer
erhohten Einbindung des Blechs in den umgebenden Beton
gesehen werden. Der Fachmann wirde zur LOsung daher
zwangslaufig E13 i1n Betracht ziehen, und den
Butylkautschuk der E2 durch die in E13 vorteilhaft
beschriebene Beschichtung fur Haftbricken und
wasserdichte Schichten in Form einer, durch eine
Kunststoffdispersion modifizierten, Zementmortelmasse

ersetzen. Somit beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1

C6932.D
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auch im Lichte der E2 und E13 auf keiner erfinderischen
Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass die Quelldichtung
der E3, 1m Gegensatz zu Anspruch 1 des Patents, keine
Verbundabdichtung realisiere. Das in E3 beschriebene
Calciumsilikat diene dort lediglich als am
Abdichtungsprozess inaktiver Fuller, ein Einsatz von
Zement sei nicht vorgesehen. So fuhrte die
Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung hierzu
aus, dass Calciumsilikat auch ein Bestandteil im
Portlandzement sei, lasse den Umkehrschluss nicht zu,
dass Calziumsilikat die gleiche Wirkungsweise und
Funktion wie Zement habe. Somit ergebe sich nach Ansicht
der Beschwerdegegnerin aus E3 auch kein zementoses
Abdichtmaterial, und der Fachmann misse sich daher,
ausgehend von E3, zunachst von dem dort beschriebenen
Prinzip der elastischen Quelldichtung ldésen. Daruber
hinaus sei im Patent der zur Haftung am Blech dienenden
Kunststoffdispersion Zement bzw. Calciumhydroxid als
Abdichtmaterial beigegeben, wodurch unter Feuchtigkeit
zunachst eine erste Reaktion erfolge, und die noch
verbleibenden Partikel spater beim Einbau mit dem
umgebenden Beton reagierten, um schliell3lich die
Verbundabdichtung zu ermdoglichten. In E13 sei hingegen
keine Rede von einer Eignung der dort beschriebenen
Haftemulsion fur einen Abdichtungsverbund im Ortbetonbau.
Im Gegenteil, das 1In E13 erhohte Wasserrickhaltevermogen
ware im Patent nachteilig, da am Tragerblech die
Trocknung extrem verzogert werden wirde, und zudem der
in E13 beschriebene Korrosionsschutz gegen die
Verzinkung des Blechs in Anspruch 1 sprechen wirde.
Obwohl 1m Patent die Zinkbeschichtung lediglich zur

Verhinderung der Korrosion beschrieben sei, seil diese
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Auffassung Im nachhinein unvollstandig. So sei die
vorerst fTlussige Beschichtung aus Haftvermittler und
Zement (bzw. Calciumhyroxid) alkalisch, und reagiere mit
der Zinkschicht des Tragerblechs, wodurch kurzzeitig
Korrosion erfolge. Durch die Korrosion verkralle sich
die Beschichtung beim Abbinden am Tragerblech, wodurch
unerwartet eine extrem gute Haftung, vor allem gegen
Abplatzen der Beschichtung, im Patent ermoglicht werde.
Somit verbinde, entgegen der Ansicht der
Einspruchsabteilung, die Verzinkung des Tragerblechs und
das Abdichtmaterial der Beschichtung ein
kombinatorischer Effekt zur L6sung einer gemeinsamen
Aufgabe. Zusammenfassend sei der Gegenstand des
Anspruchs 1 daher, ausgehend von E3, durch die Lehren

der E2 und E13 in keinem Fall nahe gelegt.

Zu E2 sei festzustellen, dass dort ein Fugenblech mit
Butylkautschukbeschichtung zur Verklebung gegen Beton
(Schutzpapier) beschrieben sei. Diese Beschichtung sei
plastisch verformbar, d.h. Bewegungen, wie die
Schwindverformungen des Betons sollten ausgeglichen
werden. Bei einer Modifikation durch Entfernung des
Butylkautschuks mussten also sowohl dessen Klebrigkeit
als auch die Art der plastischen Dichtwirkung aufgegeben
werden. Die Bedeutung der Verzinkung sei E2 im ubrigen
nicht entnehmbar. Weiters beschreibe E13 eine
Haftverbesserung zwischen Mineralstoffen, und nicht etwa
ein Abdichtmaterial zwischen Tragerblech und Fuge im
Ortbeton. Es gebe fur den Fachmann daher keinerlei
Anhaltspunkt, die plastische Abdichtung der E2 fur eine
Einbindung im Verbund mit Beton etwa durch eine
Beschichtung aus E13 zu ersetzen. Anspruch 1 sei somit
in jJedem Fall erfinderisch im Lichte der E2 und E13.
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Entscheidungsgrinde

1.

1.1

1.2

C6932.D

Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdebegrindung muss die rechtlichen und
tatsachlichen Grinde angeben, aus denen sich die
Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt. Der
Beschwerdefihrer muss seine Argumente so deutlich und
genau vorbringen, dass die Kammer und die Gegenpartei
ohne eigene Ermittlungen unmittelbar verstehen konnen,
warum die Entscheidung falsch sein soll und auf welche
Tatsachen der Beschwerdefihrer seine Argumente stitzt
(siehe T 220/83, Abl. EPA 1986, 249).

Im vorliegenden Fall geht aus der Beschwerdebegrindung
unmittelbar hervor, dass die gegenuber E3
unterscheidenden Merkmale des Anspruchs 1 keine
technische Wirkung in Kombination erzielten, sondern
vielmehr eine Reihe von Teilaufgaben losten. Ungeachtet
dessen, ob die verspatet eingereichten Dokumente E10 bis
E13 nun zulassig sind oder nicht, ist aus dem Vortrag
der Beschwerdefihrerin deutlich zu verstehen, dass,
ausgehend von E3 Anspruch 1 somit durch E2 (bzw. E7 oder
E8) zur LOsung einer "ersten Teilaufgabe'™, und durch E10
(bzw. E11, E12 oder E13) zur LO6sung einer ''zweiten
Teilaufgabe™, nahegelegt sei. Dariber hinaus wird eine
zweite Angriffslinie verfolgt, namlich, dass ausgehend
von E2 Anspruch 1 durch E13 nahegelegt sei. Entgegen der
Ansicht der Beschwerdegegnerin sind daher jene Tatsachen
und Beweismittel, die der vorliegenden
Einspruchsentscheidung zur erfinderischen Tatigkeit
entgegenstehen, in der Beschwerdebegrindung
substantiiert dargelegt, und somit sowohl fur die
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Beschwerdegegnerin als auch die Kammer objektiv
verstandlich, vgl. Regel 99(2) EPU.

Die Beschwerde ist daher bereits aus diesem Grund

zulassig.

1.3 Da zum Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung in
der Beschwerdebegrindung ebenfalls ein substantiierter
Vortrag erfolgte, ist die Zulassigkeit der Beschwerde
auch deshalb gegeben. Ob dieser Einspruchsgrund geltend

gemacht werden darf, kann hierbei dahingestellt bleiben.

2. Verspéateter Einspruchsgrund

2.1 Im vorliegenden Fall wurde der Einwand der
Beschwerdefiuhrerin beziuglich unzureichender Offenbarung
erstmals in der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
von beiden Parteien mehrfach erdrtert (siehe hierzu den
Vortrag der Parteien wahrend der mundlichen Verhandlung
vom 20. M&rz 2009 unter Punkt 3.10, 3.11, 5.4, 5.6 und
5.7 der Niederschrift).

2.2 Die GrolRe Beschwerdekammer hat in threr Entscheidung
G 10/91 (Abl. EPA, 1993, 420) unter Punkt 16 der Griunde
die Befugnis der Einspruchsabteilung anerkannt, dass
diese in Anwendung des Artikels 114 (1) EPU einen
verspateten, durch die Einspruchsschrift nicht
abgedeckten, Einspruchsgrund priufen kann. Seine Prifung
setzt allerdings voraus, dass er zuvor In einem ersten
Schritt durch die Einspruchsabteilung, unter den in
Punkt 16 der G 10/91 vorgegeben Kriterien zur Relevanz,
entweder von sich aus, auf Antrag eines Einsprechenden,
oder Dritten, iIn das Einspruchsverfahren zugelassen,

also eingefiuhrt wurde. Ist dies geschehen, so wird die

C6932.D
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Einspruchsabteilung In einem zweiten Schritt die Prifung
durchfuhren, also "... naturlich auch daruber befinden,
ob er der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents
entgegensteht.", vgl. G 1/95, Abl. EPA 1996, 615,

Punkt 5.2 der Grinde.

2.3 Die Niederschrift zur Verhandlung und die angefochtene
Entscheidung enthalten keine ausdrickliche Feststellung
dahingehend, ob der verspatet vorgetragene
Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit noch
zugelassen, also ins Verfahren eingefihrt wurde oder
nicht. In einem solchen Fall kann sich die Einfihrung
dieses Eilnspruchsgrundes daraus ergeben, dass die
Entscheidungsgrinde hierzu substantiierte Ausfihrungen

enthalten.

2.4 So nimmt die Einspruchsabteilung unter Punkt 3.3 ihrer
Entscheidung unmissverstandlich und hinreichend auf den
rechtlichen und faktischen Rahmen des Einspruchsgrunds
Bezug, wonach der Fachmann ohne erfinderisch tatig zu
sein eine Abdichteinrichtung nach Anspruch 1 mit den
beanspruchten Merkmalen (Anspriche 1 und 4 wie erteilt)
"ausftuhren kann™ (d.h. die implizite Nennung des
Artikels 100 b) EPU), und hierzu '"das
Mengenverhaltnis ... durch Versuch und Irrtum ... vom
Fachmann ... angepasst werden kann™ (d.h. die
Vorbringung von Tatsachen und Beweismittel zur

Begrundung der Ausfuhrbarkeit).

Hierbei i1st ohne Belang, dass, wie von der
Beschwerdegegnerin argumentiert, die Abhandlung zur
AusTihrbarkeit unter der Uberschrift mit der
Formulierung "Erfinderische Tatigkeit" erfolgte, da eine

C6932.D
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beschwerdefahige Entscheidung von der Substanz ihres
Inhalts, und nicht deren Form bestimmt wird.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass sich der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU bereits im
Verfahren befindet. Die Prufung dieses Einspruchsgrundes
durch die Kammer stellt somit auch keinen '"neuen
Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme der Grossen
Beschwerdekammer G 10/91 (supra) dar, vgl. G 1/95
(supra), Punkt 5.3 der Griunde.

Aus der Priufung des verspateten Einspruchsgrunds unter
Punkt 3.3 der Einspruchsentscheidung folgt im
vorliegenden Fall zudem implizit, dass dieser
offensichtlich dem ersten Anschein nach (also prima
facie) fur hinreichend relevant befunden und deshalb von
der Einspruchsabteilung - zu Recht - zuvor ins Verfahren
zugelassen, bzw. eingefuhrt worden war, in
Ubereinstimmung mit den Ermessenskriterien unter

Punkt 16 der G 10/91 (supra).

Der Umstand, dass der Ermessensspielraum der
Einspruchsabteilung fir die Zulassung bzw. Einfuhrung
von verspateten Einspruchsgrinden im vorliegenden Fall
offenbar korrekt angewandt worden war, wurde von der
Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren auch nicht
angesprochen, ganz zu schweigen angezweifelt, sondern
nur, ob der Einspruchsgrund der unzureichenden
Offenbarung tatsachlich Gegenstand der Entscheidung der
Einspruchsabteilung gewesen sei, also Bestandteil des
Verfahrens sel.

Auch der Niederschrift der Einspruchsverhandlung vom

20. Marz 2009 ist den Stellungnahmen der Parteien zur
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AusfTihrbarkeit der Erfindung kein Hinweis zu entnehmen,
dass die Einfuhrung dieses Einspruchsgrunds - anders als
beispielsweise beir den neuen Druckschriften, siehe Punkt
3.8 der Niederschrift - seitens der Beschwerdegegnerin
strittig gewesen sei, um dann - eben vielleicht zu
Unrecht - mit der Einspruchsentscheidung dennoch zu
erfolgen. Unter Punkt 5.7 der Niederschrift wurde
lediglich eine beziuglich der Zulassigkeit des
Einspruchsgrunds neutrale bzw. wertfreie Bemerkung der
Beschwerdegegnerin festgehalten, wonach die " ...
mangelnde Offenbarung als verspatet eingebrachter
Einspruchsgrund anzusehen™ sei. In der Verhandlung vor
der Kammer hatte die Beschwerdegegnerin nochmals

hinreichend Gelegenheit, sich hierzu zu auflern.

Offenbarung der Erfindung
(Artikel 100 b) EPU)

Zunachst ist festzustellen, dass die Beschwerdefihrerin,
die bestreitet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
ausftiuhrbar ist, die Beweislast der unzureichenden
Offenbarung tragt. Fur die Kammer sind hierzu jedoch
kein begrundeter Vortrag, sondern lediglich Vermutungen
und Spekulationen erkennbar. So kam die
Beschwerdefuhrerin ihrer Beweispflicht fur
Haftvermittler, die angeblich nicht, bzw. wider erwarten
nicht "richtig"” funktionieren, nicht nach, z.B. durch
Ergebnisse aus Versuchen zu konkreten Haftvermittlern.
Da die Beschwerdefuhrerin keine plausiblen (und
nachprufbaren) Beweismittel oder Argumente vorlegen
konnte, ist die Ausfuhrbarkeit des Anspruchs 1 bereits
aus diesem, formalen, Grund gegeben.



- 15 - T 1592709

3.2 Die Kammer folgt zudem der Auffassung der
Beschwerdegegnerin, dass das Patent, basierend auf
Anspruch 1 und der Beschreibung aus Absatz [0013],
(mindestens) einen Weg zur Ausfihrung der Erfindung iIm
Rahmen normalen fachmannischen Konnens aufzeigt. So sind
Im Patent in Absatz [0013] Angaben zu als Haftvermittler
in Frage kommenden Stoffen, an Hand derer der
Baustoffchemiker einen Haftvermittler auswahlen wird der
geeignet ist, das Abdichtmaterial am Tragerblech zu
halten. Wie von der Beschwerdegegnerin angemerkt, sind
solche Haftvermittler kommerziell erhdltliche Produkte,
siehe z_.B. die von der Beschwerdefihrerin verspatet

genannte E13.

Daher erfullt der Gegenstand des Anspruchs 1 die
Erfordernisse des Artikels 100 b) EPU.

4. Zulassigkeit von Beweismitteln

4.1 Dokument E10 betrifft (siehe Zusammenfassung; und Seite
2, 2. Absatz) Zementmischungen mit Zus&tzen in Form von
Latex zur Verbesserung von Durchmischung und
Flexibilitdat bzw. Haftung an benachbarten Materialien,
wie Deckschichten von Briicken oder Uberfihrungen, um z.B.
die Widerstandsfahigkeit gegeniber korrosiven
Flissigkeiten zu erhohen. Weiters beschreibt E11 (siehe
Seiten 2/7 und 5/7), deren fragliche Vorvertdffentlichung
aus "web.archive.org" von der Beschwerdegegnerin nicht
bestritten wurde, mit Latex versetzten Mortel zur
Erh6éhung der Zugfestigkeit, z.B. als Anstrich fur
Stahldecks von Schiffen zur Schalldammung. E12 (siehe
erste Seite) betrifft eine latex-modifizierte
Haftgrundierung die bel Ausbesserungen von Stahl und

C6932.D
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Betonflachen als Korrosionsschutz aufgetragen werden
soll.

Die In den Dokumenten E10 bis E12 genannten
Kunststoffdispersionen werden daher offenbar in
keinerlei Zusammenhang mit Fugenfulleigenschaften von
Arbeitsfugen angesprochen, weshalb eine prima facie
Relevanz, ausgehend von Abdichteinrichtungen fiur
Arbeitsfugen aus E3 (oder E2) fur die Kammer nicht
ersichtlich ist und eine Zulassung von E10 bis E12 gemal
Artikel 12(4) VOBK nicht gerechtfertigt war.

Dokument E13 offenbart eine allgemein im Handel
erhaltliche Haftemulsion zur Modifizierung von
Mortelmassen, um Haftbricken zwischen mineralischen
Baustoffen herzustellen. Dieses Dokument wurde von der
Kammer als Nachweis bekannter kommerzieller
Haftemulsionen in Austbung thres Ermessens nach
Artikel 12(4) VOBK ins Verfahren aufgenommen.

Erfinderische Tatigkeit
(Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPU)

Da die Neuheit von der Beschwerdefihrerin nicht
bestritten wurde und nach Uberzeugung der Kammer auch
gegeben i1st, ist nur Uber erfinderische Tatigkeit zu
entscheiden.

Die Kammer stimmt mit der Ansicht der Beschwerdefihrerin
Uberein, dass der angeblich unerwartete kombinatorische
Effekt des Verzahnens durch Reaktion zwischen fluUssiger
Beschichtung des Tréagers und Verzinkung des Tragerblechs
zum Anmeldezeitpunkt nicht offenbart war, und fur die

Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit somit nur der
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Im Patent unter [0014] beschriebene Korrosionsschutz als
Aufgabe der Zinkschicht In Anspruch 1 bericksichtigt

werden kann.

Von den Parteien (und auch von der Kammer) wird als
nachstliegender Stand der Technik zunachst Dokument E3
angesehen, welches eine Abdichteinrichtung in Form einer
Quelldichtung zur Abdichtung von Betonfugen gemal den
Merkmalen des Oberbegriffs nach Anspruch 1 beschreibt
(vgl. E3, Zusammenfassung, Figur 21: Tragerblech
"reinforcing member 16", Abdichtmaterial "aqueously-
swelling water-stopping composition member 15", und

Betonkorper *concrete bodies 16,27).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von

der Offenbarung aus E3 nach Ansicht der Parteien dadurch,

dass:

1) das Abdichtmaterial Zement und/oder
Calciumhydroxid umfasst,

i) der Trager als verzinktes Tragerblech ausgebildet
ist,
und

i) der Haftvermittler eine Kunststoffdispersion ist.

Ausgehend von E3 kann dem beigegeben Zement (bzw.
Calciumhydroxid) und der Kunststoffdispersion als
Haftvermittler die Aufgabe zugrunde gelegt werden, eine
verbesserte Abdichtung zu schaffen.

E3 beruht auf dem Prinzip der Quelldichtung (z.B. unter
Verwendung von Bentonit ("'Bentonite')). Entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrerin (und der

Einspruchsabteilung unter Punkt 4.2, Seite 6, erster
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Absatz, i1hrer Entscheidung) folgt die Kammer der
Beschwerdegegnerin, wonach Calciumsilikat in E3
ausschlielllich als i1naktiver Fuller offenbart ist, kein
Synonym fur Zement darstellt, und auch keine Anregung
oder Hinweils auf hydraulisch reagierenden und somit
abbindbaren Zement eines Abdichtmaterials zur Schaffung
einer Verbunddichtung geben kann (vgl. E3, Spalte 4,
Zeile 61 bis Spalte 5, Zeile 39 und Beispiel 7 (""EXAMPLE

7).

Weiters sind im Handel erhaltliche Kunststoffemulsionen
zwar allgemein bekannt, beispielsweise aus E13. Die dort
angegebene Haftemulsion zur Modifizierung von (Zement-)
Mortelmassen wird zur Herstellung von Haftbricken
zwischen mineralischen Baustoffen wie etwa Beton oder
wasserdichte Sperrestriche vorgeschlagen. E13 (siehe
erste Seite des techn. Merblatts) kann jedoch keinen
Aufschluss zur Verwendung der Haftemulsion als
Mortelzusatz fur ein Abdichtmaterial auf einem
Tragerblech einer Abdichteinrichtung fiur eine
Arbeirtsfuge 1m Ortbeton geben. Wie von der
Beschwerdegegnerin argumentiert, wirde aullerdem z_.B. das
In E13 erwahnte gute Wasserruckhaltevermdgen die
Trocknung der Beschichtung am Tragerblech (nicht
saugfahig) verhindern, oder der als vorteilhaft
beschriebene Korrosionsschutz fur metallische
Oberflachen wiederum von der i1n Anspruch 1 geforderten
Verzinkung des Tragerblechs wegfuhren.

Ausgehend von E3 hat der Fachmann daher weder durch sein
Fachwissen, noch durch E3 selbst oder E13 einen Anlass,
von der Funktionsweise der Quelldichtung der E3
abzuweichen, geschweige denn sie so zu modifizieren,

dass er zur Losung der oben gestellten Aufgabe eine auf



5.6

5.7

C6932.D

- 19 - T 1592709

dem Trager aufgebrachte Beschichtung aus
Kunststoffemulsion und beigegebenen Zement und/oder
Calciumhydroxid in Betracht ziehen wirde, um so
letztlich zu einer Verbunddichtung nach Anspruch 1 zu
gelangen. Die Frage, ob die Verzinkung des Tragerblechs
gegen Korrosion fur den Fachmann naheliegt, oder nicht,
Ist somit ohne Belang.

Wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, liegt
Dokument E2 von der Abdichteinrichtung des Anspruch 1
noch weiter ab, da dort Fugenbleche zur Abdichtung von
Arbeitsfugen mit einer Beschichtung aus Butylkautschuk
offenbart sind. Die Beschichtung der E2 haftet
kraftschlissig in der Fuge an den umgebenden Betonteilen,
und ist offensichtlich plastisch verformbar, um
Bewegungen, z.B. verursacht durch Schwindverformungen

des Betons, abzubauen (siehe E2, Seite 2).

Der Fachmann wirde daher, ausgehend von E2, dieses
Prinzip der flexiblen plastischen Dichtwirkung der
Beschichtung nicht einfach durch eine hydraulische
Beschichtung gemald Anspruch 1 zur Verbesserung der
Abdichtung ersetzen konnen, da diese vergleichsweise
starr im Verbund abbindet. Auch E13 kann hierzu, wie
oben ausfuhrlich dargelegt, keine Anregung liefern.

Die ansonsten im schriftlichen Verfahren genannten
Dokumente wurden von der Beschwerdefuhrerin in der
Verhandlung nicht mehr angezogen, und werden auch von

der Kammer fur nicht relevant erachtet.

Durch die erfindungsgeméflle Abdichteinrichtung wird
insbesondere beim Abbinden des der Kunststoffemulsion

beigegebenen Calziumhydroxids bzw. beigegebenen Zements
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der Beschichtung unter Einwirkung von Wasser auf
chemische Weise mit dem umgebenden (feuchten) Beton eine
Verbunddichtung nach dem Einsetzen des Tragerblechs in
die Arbeitsfuge bewirkt, vgl. Patent, Absatze [0008] und
[0009] .-

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfullt daher die

Erfordernisse der erfinderischen Tatigkeit.
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Eickhoff U. Krause
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