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Beschwerdefiihrerin: Tremco CPG Germany GmbH
. Werner-Haepp-Str. 1
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Vertreter: Bittner, Bernhard
Hannke Bittner & Partner
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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 17. Oktober
2017 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 11153040.8
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende P. Acton
Mitglieder: C. Vetter
C. Schmidt
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Anmelderin (Beschwerdefilthrerin) legte Beschwerde
gegen die Entscheidung der Priifungsabteilung ein, die
streitgegenstédndliche Patentanmeldung (nachstehend

"Streitanmeldung") zurickzuweisen.

Die Prifungsabteilung hatte entschieden, dass Anspruch
1 des am 26. April 2017 eingereichten Antrags den
Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPU aufgrund
fehlender Neuheit (Artikel 54 EPU) nicht genuge.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage des Anspruchssatzes vom 26. April 2017
(Hauptantrag) und hilfsweise auf der Grundlage des
Hilfsantrags vom 26. Februar 2018 zu erteilen. Weiter
hilfsweise beantragte sie die Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Prifungsabteilung sowie weiter

hilfsweise eine miindliche Verhandlung.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt

(Merkmalsgliederung in eckigen Klammern hinzugefigt):

[1] Zur Abdichtung eines Fensterrahmens geeigneter
Schaumstoff-Dichtstreifen (1), wobei

[2] der Schaumstoff-Dichtstreifen (1) zwei
gegenlberliegende, Jjeweils im Einbauzustand der
Innenseite oder der AuBlenseite des Fensterrahmens
zugewandte Schmalseiten aufweist und

[3] zur Anlage an die Fensterseite oder Laibung
geeignete Breitseiten,

[2.1] wobel weiter die Schmalseiten bzw. Schmalseiten-

bereiche derart unterschiedlich ausgebildet sind, dass
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im Einbauzustand die eine Schmalseite eine hohere
Dampfbremswirkung aufweist als die andere Schmalseite,
dadurch gekennzeichnet, dass

[4] der Schaumstoff-Dichtstreifen (1) aus zweil oder
mehr, sich in einer Langsrichtung des Schaumstoff-
Dichtstreifens nebeneinander erstreckenden, jeweils
einzeln und in ihrer Zusammenfassung dampfdiffusions-
offen ausgebildeten Schaumstoffstreifen zusammengesetzt
ist,

[2.2] wobei die unterschiedlich hohe Dampfbremswirkung
durch eine unterschiedliche Hbhe (H, h) der
Schaumstoffstreifen (2, 3) im unkomprimierten Zustand

erreicht ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags enthalt zusatzlich im
kennzeichnenden Teil das Merkmal des abhangigen

Anspruchs 7, wonach

[5] die Schaumstoffstreifen jeweils aus dem gleichen

Schaumstoff bestehen.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende

Entgegenhaltungen Bezug genommen:

D1 DE 10 2008 063 371 Al
D2 EP 2 112 292 A2
D3 DE 20 2008 010 857 Ul
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Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin lasst sich wie

folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit

Keine der Entgegenhaltungen D1 bis D3 offenbare das
Merkmal [4], wonach der Schaumstoff-Dichtstreifen (1)
aus zwel oder mehr, sich in einer Langsrichtung des
Schaumstoff-Dichtstreifens nebeneinander erstreckenden,
jeweils einzeln und in ihrer Zusammenfassung
dampfdiffusionsoffen ausgebildeten Schaumstoffstreifen

zusammengesetzt ist.

Die D3 offenbare ferner nicht das Merkmal [2.2], wonach
die unterschiedlich hohe Dampfbremswirkung durch eine
unterschiedliche Hohe (H, h) der Schaumstoffstreifen

(2, 3) im unkomprimierten Zustand erreicht ist.

Zurilickverweisung an die Priifungsabteilung

Der Antrag der Beschwerdefiilhrerin auf ein "informelles
Interview" vor der Prifungsabteilung hatte als
hilfsweiser Antrag auf eine mindliche Verhandlung

ausgelegt werden mussen.
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Entscheidungsgriunde

Hauptantrag - Neuheit

Neuheit gegeniiber D1

Die Entgegenhaltung D1 offenbart unstreitig einen

(Verweise in runden Klammern beziehen sich auf DI1)

[1] zur Abdichtung eines Fensterrahmens geeigneten
(Absatz [0028]) Schaumstoff-Dichtstreifen (Anspruch 1;
Absatze [0006] und [0042]; Figur 1: Formteil 1), wobei
[2] der Schaumstoff-Dichtstreifen (1) zwei
gegenliberliegende, Jjeweils im Einbauzustand der
Innenseite oder der AuBRenseite des Fensterrahmens
zugewandte Schmalseiten (Absatz [0042]; Figur 1,
Seitenwande 3, 4) aufweist und

[3] zur Anlage an die Fensterseite oder Laibung
geeignete Breitseiten (Absatz [0042]; Figur 1:
Unterseite 5, Oberseiten 7, 9),

[2.1] wobei weiter die Schmalseiten bzw. Schmalseiten-
bereiche derart unterschiedlich ausgebildet sind, dass
im Einbauzustand die eine Schmalseite eine hohere
Dampfbremswirkung aufweist als die andere Schmalseite
(Absatz [0010]; Figur 1),

[2.2] wobei die unterschiedlich hohe Dampfbremswirkung
durch eine unterschiedliche Hbhe des Schaumstoff-
Dichtstreifens im unkomprimierten Zustand erreicht ist
(Absatz [0010], [0042].

Die Prifungsabteilung hatte in der angefochtenen
Entscheidung argumentiert, dass die D1 mehrere
Schaumstoffstreifen offenbare, die "einstilickig

miteinander verbunden" sind. Also dass, wie von Merkmal
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[4] verlangt, der Schaumstoff-Dichtstreifen der D1 aus

zwel oder mehr Schaumstoffstreifen zusammengesetzt ist.
Insbesondere schlieRe das Merkmal "einzeln und in ihrer
Zusammensetzung dampfdiffusionsoffen ausgebildet" eine

einstiickige Verbundenheit der einzelnen Schaumstoff-

streifen nicht aus.

Merkmal [4] verlangt, dass

[4] der Schaumstoff-Dichtstreifen aus zwei oder mehr,
sich in einer Langsrichtung des Schaumstoff-
Dichtstreifens nebeneinander erstreckenden, jeweils
einzeln und in ihrer Zusammenfassung dampfdiffusions-
offen ausgebildeten Schaumstoffstreifen zusammengesetzt

ist.

Anders ausgedriickt soll der Schaumstoff-Dichtstreifen
aus zwel oder mehr Schaumstoffstreifen zusammengesetzt
sein, wobeli die Schaumstoffstreifen sich in einer
Langsrichtung des Schaumstoff-Dichtstreifens
nebeneinander erstrecken und jeweils einzeln und in
ihrer Zusammenfassung dampfdiffusionsoffen ausgebildet

sind.

Es ist richtig, dass - wie von der Prifungsabteilung
dargelegt - das Merkmal "dampfdiffusionsoffen
ausgebildet" eine einstiickige Ausgestaltung nicht
ausschlieRt. Dies stellt aber nur einen Teil des
Merkmals [4] dar. Das gesamte Merkmal verlangt, dass
der Schaumstoff-Dichtstreifen aus zweili oder mehr
Schaumstoffstreifen zusammengesetzt sein muss. Hierbei
handelt es sich um eine klare, technische Lehre, die
keine anderslautende Auslegung zulasst, als dass zwei

oder mehr Stlick Schaumstoffstreifen gefordert sind.
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D1 offenbart in samtlichen Ausfiihrungsbeispielen einen
einstlickigen Schaumstoff-Dichtstreifen. Dies gilt auch
fiir den in Figur 4 der D1 gezeigten Schaumstoff-
Dichtstreifen. Dieser weist zwar Einschnitte auf, die
sich bis nahezu an die Unterseite erstrecken, aber nur
sowelt, dass je ein dinner Schaumstoffsteg verbleibt
(D1, Absatz [0047]), sodass immer noch ein einstiickiger
Dichtstreifen gegeben ist. Somit offenbart die D1
ausschlieRlich Schaumstoff-Dichtstreifen, die aus einem

einzigen Stiick gebildet sind.

Die von der Priifungsabteilung in D1 "hineingelesenen"
mehreren Schaumstoffstreifen sind willkirlich
festgelegte Trennungen dieses einstiickigen Schaumstoff-

Dichtstreifens, die nicht in der D1 offenbart sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag ist
folglich neu gegeniiber D1 (Artikel 54 EPU).

Neuheit gegeniiber D2

Die Entgegenhaltung D2 offenbart einen (Verweise in

runden Klammern beziehen sich auf D2)

[1] zur Abdichtung eines Fensterrahmens geeigneten
Schaumstoff-Dichtstreifen (Dichtelement 10 aus PU-
Schaum; Absatz [0024]), wobei

[2] der Schaumstoff-Dichtstreifen (10) zwel
gegeniiberliegende, jeweils im Einbauzustand der
Innenseite oder der AuBRenseite des Fensterrahmens
zugewandte Schmalseiten aufweist (Absatz [0006];
Figuren 1-9) und

[3] zur Anlage an die Fensterseite oder Laibung
geeignete Breitseiten (Absatz [0006]; Figuren 1-9),
[2.1] wobeil weiter die Schmalseiten bzw. Schmalseiten-

bereiche derart unterschiedlich ausgebildet sind, dass



-7 - T 0745/18

im Einbauzustand die eine Schmalseite eine hohere
Dampfbremswirkung aufweist als die andere Schmalseite
(Absatz [0006]; Figur 9),

[2.2] wobei die unterschiedlich hohe Dampfbremswirkung
durch eine unterschiedliche Hohe (Dicke) des
Schaumstoff-Dichtstreifens im unkomprimierten Zustand
erreicht ist (Absatze [0006], [0008] und [0026]; Figur
9) .

Auch die D2 offenbart das Merkmal [4] nicht. Der in D2
offenbarte Schaumstoff-Dichtstreifen ist einteilig
ausgebildet (siehe Absatze [0023] und [0026]), sodass
die beziiglich der D1 angefihrten Argumente (siehe

obigen Punkt 1.1.3 f.) mutatis mutandis gelten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag ist
folglich auch neu gegeniiber D2 (Artikel 54 EPU).

Neuheit gegeniiber D3

Die Entgegenhaltung D3 offenbart einen (Verweise in

runden Klammern beziehen sich auf D3)

[1] zur Abdichtung eines Fensterrahmens geeigneten
Schaumstoff-Dichtstreifen (Absatze [0001] und [0022];
Figuren 1-4: Fugendichtungsband 1 mit
Schaumkunststoffstreifen 2-4), wobei

[2] der Schaumstoff-Dichtstreifen (1) zweil
gegeniiberliegende, jeweils im Einbauzustand der
Innenseite oder der AuBRenseite des Fensterrahmens
zugewandte Schmalseiten aufweist (Figuren 1-4) und
[3] zur Anlage an die Fensterseite oder Laibung
geeignete Breitseiten (Figuren 1-4),

[4.1] wobel der Schaumstoff-Dichtstreifen aus zwei oder
mehr, sich in einer Langsrichtung des Schaumstoff-

Dichtstreifens nebeneinander erstreckenden
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Schaumstoffstreifen zusammengesetzt ist (Absatz [0021];

Figuren 1-4: Schaumkunststoffstreifen 2-4).

Die D3 offenbart in Absatz [0029], dass die Schaum-
kunststoffstreifen 2 und 4 "in Ublicher Weise ihre
Funktion wahrnehmen konnen und beispielsweise ein
vergleichsweise luftdichter, raumseitiger Abschluss
erfolgt, wadhrend der Abschluss zur AuRenseite deutlich
offener eingestellt ist." Die "iibliche Weise" steht
offensichtlich im Einklang mit den in D3, Absatz [0002]
erwdhnten Normen, wonach die Isolierung raumseitig
luftdicht und auBenseitig dampfdiffusionsoffen sein
muss. Folglich weisen die in D3, Absatz [0029]
offenbarten Schaumkunststoffstreifen 2 und 4
unterschiedliche Dampfbremswirkungen auf. Somit
offenbart die D3 auch das Merkmal [2.1] wonach

[2.1] weiter die Schmalseiten bzw. Schmalseitenbereiche
derart unterschiedlich ausgebildet sind, dass im
Einbauzustand die eine Schmalseite eine hdhere

Dampfbremswirkung aufweist als die andere Schmalseite.

Die D3 offenbart nicht unmittelbar und eindeutig, dass

[2.2] die unterschiedlich hohe Dampfbremswirkung durch
eine unterschiedliche Hohe der Schaumstoffstreifen im
unkomprimierten Zustand erreicht ist, und

[4.2] die Schaumstoffstreifen jeweils einzeln und in
ihrer Zusammenfassung dampfdiffusionsoffen ausgebildet

sind.

Bezliglich des Merkmals [2.2] offenbart die D3 zwar in
den Absatzen [0012] und [0027], dass unkomprimierte
Schaumkunststoffstreifen 2-4 unterschiedliche Hohen
Uber der Selbstklebefolie aufweisen konnen. Nicht

offenbart sind jedoch die Materialeigenschaften der
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jeweiligen Schaumkunststoffstreifen 2-4. Daher
entfaltet sich die beanspruchte Wirkung, namlich die
unterschiedlich hohe Dampfbremswirkung, nicht
zwangslaufig. So kéonnte in der D3 ein im
unkomprimierten Zustand dickerer aber beispielsweise
offenporiger Schaumstoffstreifen eine niedrigere
Dampfbremswirkung aufweisen als ein im unkomprimierten
Zustand diinnerer aber beispielsweise geschlossen-

poriger.

Ferner offenbart die D3 nicht unmittelbar und
eindeutig, dass mehr als ein Schaumkunststoffstreifen
2-4 dampfdiffusionsoffen ausgebildet ist (Merkmal
[4.2]). Es stimmt zwar, dass - wie oben unter Punkt
1.3.2 ausgefihrt - die Schaumstoffstreifen der D3
verschiedene Dampfbremswirkungen haben miissen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass alle Streifen
dampfdurchlassig sein missen. Vielmehr besteht auch die
Mbéglichkeit, dass nur einer dampfdiffusionsoffen ist,

die anderen hingegen keine Dampfdiffusion erlauben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag ist
folglich auch neu gegeniiber D3 (Artikel 54 EPU).

Zurickverweisung an die Prufungsabteilung

Im Prifungsverfahren hatte die Beschwerdefiihrerin in
ihrer Erwiderung auf den Prifungsbescheid ein
"informelles Interview" vor der Prifungsabteilung
beantragt, sofern diese noch Vorbehalte gegen die
Patenterteilung haben sollte. Nach Auffassung der
Beschwerdefiithrerin hatte dieser Antrag dahingehend
ausgelegt werden missen, dass "in jedem Falle eine
Ricksprache mit der Prifungsabteilung hilfsweise eine

Anhorung gewunscht worden war". Der Antrag hatte also
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zumindest als hilfsweiser Antrag auf eine mindliche

Verhandlung ausgelegt werden missen.

Die Kammer teilt diese Sicht nicht, denn der Antrag war
klar und eindeutig formuliert und daher nicht
auslegungsfahig. Da ein Antrag auf Ricksprache
("Interview") etwas anderes ist als ein Antrag auf
miindliche Verhandlung, kann die Prifungsabteilung
Ersteren zurickweisen, ohne sich um Klarung zu bemiihen,
ob der Antragsteller mdglicherweise eine mindliche
Verhandlung beantragen wollte (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Aufl., III.C.4.1 mit Verweis auf
T 1606/07, T 1976/08).

Die konkludente Zurickweisung des Antrags auf ein
informelles Interview durch die Priifungsabteilung war
folglich rechtsfehlerfrei, sodass diese keinen
besonderen Grund fir eine Zurickverweisung der

Angelegenheit darstellt.

Allerdings wurde die Streitanmeldung bisher nicht auf
erfinderische Tatigkeit geprift. Nachdem die
Prifungsabteilung die Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 des einzigen Antrags verneint hatte, nahm
sie folgerichtig nicht zu der Frage Stellung, ob dieser

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Unter diesen Umstanden ist die Kammer der Auffassung,
dass sie Uber die Beschwerde ohne eine Entscheidung der
Priifungsabteilung zu diesem Punkt nicht mit
angemessenem Aufwand entscheiden kann. Es liegt also
ein besonderer Grund fir eine Zurilickverweisung vor
(Artikel 11 VOBK 2020). Die Kammer gibt daher dem
Antrag der Beschwerdefiihrerin auf Zurilickverweisung der

Sache an die Prifungsabteilung statt.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung an die

Prifungsabteilung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:
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D. Magliano P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



