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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende haben gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass
das européadische Patent Nr. 3 150 366 ("das Patent™) in
geanderter Fassung gemaB Hilfsantrag 21 die

Erfordernisse des EPU erfiillt, Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Einspruchsgrund gemdB Artikel 100 c) EPU der Aufrecht-
erhaltung des Patents wie erteilt entgegensteht, dass
die Hilfsantrage 1 bis 14 den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU nicht geniigen, dass der Gegenstand
von Anspruch 9 des Hilfsantrags 15 nicht erfinderisch
ist, dass der Gegenstand von Anspruch 9 des Hilfsan-
trags 16 nicht klar ist, und dass der Gegenstand von
Anspruch 9 der Hilfsantrdge 17 bis 20 nicht erfinde-
risch ist, dass aber der Hilfsantrag 21 den

Erfordernissen des EPU geniigt.

Von den von der Einspruchsabteilung bericksichtigten

Druckschriften werden nachfolgend zitiert:

D1 EP 2 990 551 Al D2 DE 20 2012 005 049 Ul
D5 DT 24 10 121 Al D6 EpP 2 784 231 Al

D7 EP 1 936 246 Al D8 EP 2 679 738 Al

D9 EP 2 759 649 Al D10 WO 2012/167762 Al

D11 DE 1 784 467

Zusammen mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefilhrerin II (Einsprechende) unter anderem
noch die Druckschriften D12 (DE 196 41 415 Al),

D13 (DE 600 26 156 T2) und D14 (DE 42 11 762 Al) ein.



Iv.

VI.

VIT.

VIIT.
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Am 27. November 2025 erging die Mitteilung der Kammer
gemal Artikel 15 (1) VOBK.

Die miindliche Verhandlung vor der Kammer fand

am 24. Marz 2026 in Prasenz statt.

Die Beschwerdefiihrerin I (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
wie erteilt aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragte
sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Patent auf Grundlage eines der Hilfsantrage 1 bis 25
(eingereicht mit der Beschwerdebegriindung)

aufrechtzuerhalten.

Die Hilfsantrage 1A, 13A, 15A, 21A und 22A, die mit
Schreiben vom 10. Juni 2025 eingereicht worden waren,
wurden von der Beschwerdefithrerin I im Zuge der mindli-

chen Verhandlung zuriuckgenommen.

Die Beschwerdefiihrerin II (Einsprechende) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent

zu widerrufen.

Die unabhdngigen Anspriiche des Hauptantrags (erteilte
Fassung) lauten wie folgt (die von der Kammer
verwendeten Merkmalskennzeichen sind in eckigen
Klammern eingefiigt; Anderungen gegeniiber den
urspringlich eingereichten Ansprichen sind durch Unter-

bzw. Durchstreichungen markiert) :

"l. [VO] Verfahren zum Herstellen eines Abdichtbandes

(1) mit den Schritten:

- [V1] Bereitstellen eines bandfdrmigen Grundtriagers
(2), wobei [V2] dieser Grundtrdger einen flexiblen

Kunststoff aufweist, wobei [V3] ein Grundkdrper aus
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einem Polyurethan-Weichschaum besteht, [V4] der mit

einer Impragnierung versehen ist;

- [VB] Transportieren dieses Grundtragers (2) entlang
eines vorgegebenen Transportpfades (T);

- [V6] Einbringen wenigstens eines Spalts in diesen
Grundtrager (2), wobei [V7] sich dieser Spalt
entlang der [sic] Transportpfads (T) erstreckt und
wobei [V8] dieser Spalt den Grundtrdger in
wenigstens zwei vollstadndig voneinander getrennte
beabstandete Grundtragerabschnitte (2a, 2b) trennt,

wobe il —dadureh—gekennreiechnet—dass

[V9] in diesen Spalt ein Dichtelement (4) eingefiigt

wird, [V10] welches eine funktionelle Folie ist und

[V11] ein Tragermaterial (46) aufweist und
[V12] beidseitig mit einer Klebebeschichtung
(42,44) versehen ist;

dadurch gekennzeichnet, dass

[V13] der Grundtrdger anschlieBend in der HoOhenrichtung

gepresst wird, wobei [V14] die HOhe des GrundkoOrpers

mit dem darin eingelegten Dichtelement um wenigstens

50% reduziert wird."

"9. [Al] Als Rolle zur Verfiigung gestelltes

[AO] Abdichtband (1) [A2] mit einem Grundtrager (2),
[A3] der ein flexibles Schaumstoffmaterial aufweist,
wobei [A4] sich dieser Grundtrdger entlang einer
Langsrichtung (L) erstreckt und wobei [A5] zwei
Grundtragerabschnitte (2a, 2b) durch ein Dichtelement
(4) vollstandig voneinander abgetrennt sind und

[A6] sich dieses Dichtelement (4) ebenfalls in der

Langsrichtung erstreckt, und wobei [A7] ein GrundkoOrper

aus einem Polyurethan - Weichschaum besteht,

[A8] der mit einer Impradgnierung versehen ist, dadurch

gekennzeichnet, dass [A9] das Dichtelement (4) eine

funktionelle Folie ist und [Al0Q0] ein Tragermaterial

(46) aufweist, [All] welches beidseitig mit einer
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Klebebeschichtung (42, 44) versehen ist, wobei [Al2]
die beiden Grundtragerabschnitte (2a, 2b) an diesem
Dichtelement (4) anhaften und wobei [Al3] der

Grundtrager in der Hohenrichtung gepresst ist, wobei

[Al4] die Hohe des Grundkdrpers mit dem darin

eingelegten Dichtelement um wenigstens 50% reduziert

ist."

"11. [TO] Vorrichtung (50) zur Durchfithrung eines

Verfahrens nach wenigstens einem der vorangegangenen

Anspriche 1 - 8

- [T1l] mit einer Transporteinrichtung (52), welche
den Grundtrager (2) entlang eines vorgegebenen
Transportpfads transportiert, wobei [T2] ein

Grundkorper aus einem Polyurethan - Weichschaum

besteht, [T3] der mit einer Impragnierung versehen

- [T4] mit einer Schneideeinrichtung (14), welche
dazu geeignet und bestimmt ist, einen Spalt in den
Grundtrager (2) einzubringen [T5] und diesen

Grundtrager so in zwei vollstandig voneinander

getrennte Grundtradgerabschnitte aufzutrennen, und
- [T6] mit einer Einbringungseinrichtung (6), welche
in den durch die Schneideinrichtung (14) erzeugten

Spalt das Dichtelement (4), [T7] welches eine

funktionelle Folie ist einbringt und

- [T8] mit einer Presseinrichtung zum Pressen des

Grundtrages [sic] in der Hobhenrichtung, wobei

[T9] die HOhe des Grundkorpers mit dem darin

eingelegten Dichtelement um wenigstens 50%

reduziert ist."

Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon

Anspruch 9 des Hauptantrags durch die Merkmale, denen
zufolge "[Al4A] wenigstens eine Aulenoberfldche des
Abdichtbandes (1) mit einer Klebebeschichtung (28)
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versehen ist, wobei [Al5] es sich dabei um eine Auben-
oberfldche handelt, die parallel senkrecht zu einer

Ebene des Dichtelements wverlauft".

Anspruch 9 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von

Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 durch das zuséatzliche
Merkmal, dem zufolge "[Al6] der mit dem Dichtelement
versehenen Grundtrager (2) auf eine Materialbreite

geschnitten ist, die zwischen 40 mm und 100 mm liegt".

Anspruch 9 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von

Anspruch 9 des Hilfsantrags 2 durch das Merkmal, "wobei
[A1l7] das Dichtelement vollfldchig an die beiden
Grundtragerabschnitte (2a, 2b) angeklebt ist".

Anspruch 9 der Hilfsantrdge 4 bis 6 ist im Wesentlichen

wortgleich mit Anspruch 9 des Hilfsantrags 3.

Anspruch 9 des Hilfsantrags 7 unterscheidet sich von

Anspruch 9 des Hilfsantrags 6 durch das zusadtzliche
Merkmal, dem zufolge "[Al8] wenigstens ein Abschnitt
des Dichtelements (4) mit einer pulverfdrmigen Substanz
beschichtet ist".

Anspruch 9 der Hilfsantrdge 8 bis 11 ist im Wesentli-

chen wortgleich mit Anspruch 9 des Hilfsantrags 7.

Anspruch 9 des Hilfsantrags 12 unterscheidet sich wvon

Anspruch 9 des Hilfsantrags 11 im Wesentlichen durch
das zusatzliche Merkmal, dem zufolge "[Al9] wenigstens
ein Abschnitt des Dichtelements iber den Grundtragerab-

schnitt ragt".

Die Hilfsantrage 13 und 14 enthalten jeweils keinen auf
ein Abdichtband gerichteten Anspruch. Die Hilfsantrage

20 und 21 enthalten nur Verfahrensanspriche.
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Anspruch 9 des Hilfsantrags 13 ist im Wesentlichen

wortgleich mit Anspruch 11 des Hauptantrags.

Anspruch 9 des Hilfsantrags 14 unterscheidet sich von
Anspruch 9 des Hilfsantrags 13 durch das Merkmal " [T10]

mit einer Presseinrichtung auf [sic], welche nach dem
Einbringen des Dichtelements (4) die Grundtrager
abschnitte (2a, 2b) auf das Dichtelement (4) zu

presst".

Die Hilfsantrage 15 bis 21 enthalten keine

Vorrichtungsanspriiche.

Anspruch 1 jedes der Hilfsantradge 15 bis 20 ist

wortgleich mit Anspruch 1 des Hauptantrags.

Anspruch 1 ist der einzige unabhangige Anspruch des

Hilfsantrags 21. Er unterscheidet sich von Anspruch 1

des Hauptantrags im Wesentlichen durch das Merkmal,
dass "[V15] wenigstens ein Grundtradgerabschnitt (2a,

2b) an das Dichtelement (4) angedriickt wird".

Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten

Punkten lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Auslegung der Anspriiche

i) Beschwerdefiihrerin II

Anspruch 9: Das in Anspruch 9 beanspruchte Produkt
konne mittels einer ganzen Reihe von Herstellverfahren
hergestellt werden. Dariber hinaus sei das Material der
Sperrschicht gegenliber Anspruch 1 breiter auszulegen.
GemaR Merkmalen V9 bis V12 liege zum Zeitpunkt, zu dem

das Dichtelement in den Spalt eingefiigt wird, letzteres
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bereits als Folie mit beidseitiger Klebebeschichtung
vor. Hingegen wiirden die Merkmale A9 bis Al2 auch Aus-
fihrungsformen umfassen, bei denen zwei Klebeschichten
auf die beiden an die Folie angrenzenden Grundtragerab-
schnitte im Spalt oder zwischen Folie und Grundtrager-
abschnitte in den Spalt eingebracht werden. Das Ergeb-
nis sei in allen Fallen das beanspruchte Endprodukt mit
einer funktionellen Folie, die ein Tragermaterial um-
fasse, das beidseitig mit einer Klebebeschichtung ver-
sehen sei. Ob das Dichtelement von vornherein als Folie
mit doppelseitiger Klebebeschichtung ausgestaltet war,
sei fUr Anspruch 9 nicht relevant. Es zahle nur der

Endzustand im fertigen Dichtband.

Anspruch 11: Die Vorrichtung miisse gemaB dem Wortlaut
des Anspruchs nur dazu geeignet sein, das Verfahren
nach Anspruch 1 durchzufithren. Die Verfahrensmerkmale
selbst seien nicht Teil des beanspruchten Gegenstands.
Die Merkmale T2, T3, T7 und T9 wirden die zu bearbei-
tenden Materialien bzw. das herzustellende Produkt be-
schreiben, was aber nicht Gegenstand des Anspruchs 11
sei. Insofern kdénnten sie allenfalls so ausgelegt wer-
den, dass die beanspruchten Vorrichtungselemente dazu
geeignet seien, mit solchen Materialien umzugehen bzw.
die Merkmale des Endprodukts zu erzielen. Insbesondere
misse die Presseinrichtung nur dazu geeignet sein, die
Hohe des Grundkorpers aus Weichschaum um mindestens 50%

zU verringern.
b) Hauptantrag: unzuladssige Erweiterung
i) Beschwerdefiihrerin I
Impragnierungen: Das Merkmal der Impragnierung des PUR-

Weichschaums sei in dem die Seiten 2 und 3 iUberbricken-

den Absatz der urspriinglich eingereichten Beschreibung
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offenbart. Darin sei die Impragnierung des flexiblen
PUR-Schaumstoffs unabhdngig von der Art des Impragnats
offenbart. Auch zum Verfahren sei offenbart, dass der
Schaumstoff vor dem Schneiden impragniert werden kdénne.
Die Offenbarung, auf die sich die Einsprechende berufe,
sei dem Wort "insbesondere" nachgestellt und betreffe
somit bevorzugte Ausfiihrungen. Dafiir spreche auch die
Verwendung des Worts "Impragnierungen" im Plural. Der
Satz nenne nur Effekte, die die Impragnierungen mit
sich bringen. Sie seien eine Folge des aufgenommenen
Merkmals, nicht jedoch selbst Merkmale, die in die
Anspriche aufgenommen werden missten. Da die Impragnie-
rung im Zusammenhang mit dem Verfahren beschrieben ist,
sel es nicht von Bedeutung, dass die Impragnierung bzw.
das Losungsmittel im Endprodukt nicht mehr vorhanden
ist. Die Fachperson wisse, dass die Abdichtbander eine
bedingte Klebrigkeit und eine verzdgerte Rickstellung
aufweisen, und wirde das sowohl in der Beschreibung der
urspringlich eingereichten Anmeldung als auch im An-
spruch mitlesen. Die Fachperson lege den Anspruch unter
Beriicksichtigung der Beschreibung aus (G 1/24), und

dort sei die Wirkung der Impragnierung offenbart.

Merkmal A8: Die Einspruchsabteilung habe zutreffend
festgestellt, dass die Anderung dem Goldstandard ent-
spreche und im Einklang mit Artikel 123 (2) EPU stehe.

Pressvorrichtung: Die Einspruchsabteilung habe nicht
bericksichtigt, dass sich der Vorrichtungsanspruch 11
explizit auf das Verfahren nach einem der Anspriche 1
bis 8 beziehe. Auch in der urspringlich eingereichten
Beschreibung werde im letzten Absatz auf Seite 11 da-
rauf hingewiesen, dass "[d]ie vorliegende Erfindung
weiterhin auf eine Vorrichtung zur Durchfihrung des
oben beschriebenen Verfahrens gerichtet" sei. Die Fach-

person hédtte verstanden, dass eine Vorrichtung die Ein-
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richtungen aufweisen miisse, die die Durchfihrung des
zuvor beschriebenen Verfahrens auch in seinen Varianten
bzw. des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 8
erlauben, und somit auch eine geeignete Presseinrich-
tung. Auch eine von Arbeitern niedergedriickte Walze sei
eine solche Einrichtung. Mogliche Presseinrichtungen
seien in der urspringlich eingereichten Anmeldung be-
schrieben, z.B. auf Seite 12, letzter Absatz, oder auf
Seite 13, zweiter Absatz. Somit geniige die Anderung den
Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU.

ii) Beschwerdefiihrerin II

Impragnierungen: Im Absatz, der die Seiten 2 und 3 der
urspringlich eingereichten Anmeldung iUberbriicke, werde
festgestellt, dass die Impragnierung den Schaumstoff
bedingt klebrig und damit auch verzdgert riickstellend
mache. Die Weglassung dieser Einschrankungen fithre zu
einer unzuladssigen Zwischenverallgemeinerung, denn die
Einschrankungen bezdgen sich auf alle zuvor genannten
Impragnierungen und nicht nur auf Untergruppen davon.
Grammatikalische Argumente miissten zuriicktreten, wenn
die Bedeutung fiir die Fachperson klar ist. Die Tat-
sache, dass der Weichschaum mit Impragnierungen ge-
trankt und anschlieRBend getrocknet werde, habe keinen
Einfluss auf das Endprodukt. Der impragnierte Weich-
schaumstoff sei in der urspringlich eingereichten An-
meldung nur als bedingt klebrig und damit auch ver-
zogert rickstellend beschrieben. Es gebe impragnierte
Schaumstoffe, die diese Eigenschaften nicht hatten
(vgl. die Druckschriften D12 bis D14). Die Fachperson
hatte diese Eigenschaften daher auch nicht als implizit
angesehen und "mitgelesen". Anspruch 1 sei wegen der
Weglassung der bedingten Klebrigkeit und der verzdger-
ten Rickstellung des impragnierten Schaumstoffs unzu-

ldssig erweitert. Die Entscheidung G 1/24 sei nicht so
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auszulegen, dass auf der Grundlage der Beschreibung
einschrankende Merkmale in den Anspruch "hineingelesen"
werden kénnen. Die GroRe Beschwerdekammer habe nicht
die Absicht gehabt, das Konzept der unzulassigen

Zwischenverallgemeinerung ganzlich zu verwerfen.

Merkmal A8: Dieses Merkmal sei urspringlich nur im
Rahmen des Verfahrens offenbart. Der die Seiten 2 und 3
Uberbriickende Absatz der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung betreffe "ein weitere[s] bevor-
zugte[s] Verfahren". Das Impragnieren sei zudem nur
zusammen mit einer gewissen Schrittreihenfolge offen-
bart. Sowohl der erteilte Verfahrensanspruch 1 als auch
die urspringlich eingereichte Beschreibung (Seite 4,
zwelter Absatz, und Seite 8, letzter Absatz) enthielten
diese Reihenfolge. Der Produktanspruch hingegen umfasse
auch Produkte, die anders hergestellt wurden. Dies

stelle eine unzuladssige Zwischenverallgemeinerung dar.

Pressvorrichtung: Die Merkmale T8 und T9 seien ur-
spriinglich nicht als Vorrichtungsmerkmale offenbart ge-
wesen. Die einzige Offenbarung des Pressens des Grund-
tragers in der HOhenrichtung finde sich auf Seite 5,
erster Absatz, der urspriinglich eingereichten Beschrei-
bung. Dort sei allerdings keine Pressvorrichtung er-
wahnt. Die Pressung in HOhenrichtung stelle eine von
dreiRig beschriebenen Weiterbildungen des Verfahrens
dar. Das Pressen sei auch manuell mdéglich. So kdnnte
man eine Walze verwenden, mit deren Hilfe zwei Arbeiter
die Schaumstoffbahn von oben komprimieren. Die Walze
allein stelle keine Pressvorrichtung dar, da die Kraft
der Arbeiter erforderlich sei, um die Kompression zu
erreichen. Auch die Kompression der Bahn durch Arbeiter
beim Aufwickeln der Rolle (im Sinne eines Nudelholzes)
sei denkbar. Somit sei die beanspruchte Pressvorrich-

tung nicht unmittelbar und eindeutig implizit offen-
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bart. In der Presseinrichtung, die auf den Seiten 12
und 13 der urspringlich eingereichten Beschreibung
beschrieben sei, werde senkrecht zur HOhenrichtung
gepresst. Die Niederhalter/Rollenelemente wiirden
geringfiigig und in eine andere Richtung pressen. Bei
den im zweiten Absatz von Seite 15 genannten Rollen sei
nicht von einer Komprimierung die Rede. Auch der letzte
Absatz auf Seite 11 der urspringlich eingereichten
Beschreibung stelle keine unmittelbare und eindeutige
Offenbarung der Merkmale T8 und T9 dar. Eine allgemeine
Feststellung wie jene auf Seite 11, letzter Absatz der
urspringlich eingereichten Beschreibung kénne kein kon-
kretes Vorrichtungsmerkmal offenbaren, zumal kein Bezug
auf die Pressung in Hohenrichtung genommen werde. Die
Aufnahme der Merkmale T8 und T9 habe daher zu einer

unzulassigen Erweiterung des Anspruchs 11 gefihrt.

c) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands der Anspriiche
1, 9 und 11 gegeniiber der Druckschrift D1

i) Beschwerdefiihrerin I

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents unterscheide
sich durch die Merkmale V12 und V14 von der Offenbarung
der Druckschrift D1. Auch deren Absatz [0033] offenbare
nicht, dass ein Folienstreifen bereits vor dem Einfligen
in den Spalt beidseitig mit einer Klebebeschichtung
versehen sein koéonnte. Die Feststellung in Absatz [0039]
("stark komprimiert") kénne nicht als unmittelbare und
eindeutige Offenbarung einer Verringerung der Hohe um
wenigstens 50 % dienen. "Stark komprimiert" konne einer
Verringerung von 50% entsprechen, miisse es aber nicht.
Daher sei auch der Gegenstand des Anspruchs 9 neu
gegenliber der Offenbarung der Druckschrift D1. Auch die
Eignung der Vorrichtung, eine solche HOhenverringerung

zUu erreichen, sei nicht unmittelbar und eindeutig of-
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fenbart. Die Offenbarung im Absatz [0039] betreffe die
Fig. 3, die den Schritt des Impragnierens nach dem Ein-
bringen der Sperrschicht beschreibe. Darin unterscheide
sich das patentgemaBe Verfahren von der Druckschrift
D1. Allein schon deshalb gebe es keine eindeutige
Offenbarung des Merkmals T9 in der Druckschrift D1 in
dem Sinne, dass "es gar nicht anders sein konne". Die
Walze 51 der Fig. 3 habe die primadre Funktion, die
Abdeckschicht 54 aufzubringen. Es sei nicht richtig,
dass sich mit den Walzen 52 jede beliebige
Schaumstoffdicke einstellen lasse: es werde irgendwann
ein Ende der Kompressibilitat erreicht. In der Fig. 3
werde die starke Kompression durch das Zusammenspiel
der Walzen 51 und 52 erreicht. Dariber hinaus weise die
Vorrichtung der Fig. 3 auch eine Trockeneinheit 49 auf,
in der ein Heizgeblase oder Heizstrahler zum Einsatz
komme. Auch dies konne einen Einfluss auf das Ausmal

der Kompression haben.

ii) Beschwerdefiihrerin I1I

Anspruch 1: Die Druckschrift D1 offenbare alle Merkmale
des Verfahrensanspruchs 1. Laut Absatz [0033] der
Druckschrift D1 konne der Folienstreifen selbst auch
mehrere Klebebandstreifen und somit eine beidseitige
Klebebeschichtung umfassen. So verbinde er sich mit den
zwel angrenzenden Schaumstoffstreifen 12. Die so er-
zeugte Schaumstoff-Sperrschicht-Bahn 38 sei bereits
impragniert und koénne aufgewickelt werden (Absatz
[0038]) . Dabei wirden die in Fig. 3 dargestellten Kom-
pressionswalzen 51 verwendet. Laut Absatz [0039] wirden
sie die Schaumstoff-Sperrschicht-Bahn 38 so stark
komprimieren, dass sie auf der entstehenden Rolle im
"stark komprimierten Zustand" vorliege, was zwangslau-

fig eine Reduktion der Hohe um mindestens 50% bedinge.
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Die Ublichen Normen zur
Dichtheit wiirden einen
Komprimierungsgrad von 20
bis 40% zur Ausgangshohe

des Dichtbands verlangen.

Auch die Fig. 3 wilrde
bereits nach den Kompres-
sionswalzen 52) eine e

Verringerung der H&he der 7

Bahn 38 um mehr als 50%

zeigen. Dabei sei die nachgelagerte Komprimierung durch

die Kompressionswalze 51 noch nicht berilicksichtigt.

Anspruch 9: Die Druckschrift D1 offenbare nach dem Auf-
rollen der Schaumstoff-Sperrschicht-Bahn 38 ein Ab-
dichtband 38 mit allen Merkmalen des Anspruchs 9. Der
Aufbau des Abdichtbands ergebe sich direkt aus den er-
lauterten Verfahrensmerkmalen. Die Druckschrift D1

nehme somit den Gegenstand von Anspruch 9 vorweg.

Anspruch 11: Die Vorrichtung der Druckschrift D1 sei
fiir die Durchfihrung des Verfahrens gemadl Anspruch 1
geeignet. Ihre Presseinrichtung werde durch die Kom-
pressionswalzen 51,52 gebildet, siehe Fig. 3. Diese
Vorrichtung sei geeignet, die Hohe des GrundkOrpers um
mindestens 50% zu reduzieren. In Absatz [0039] sei von
einem stark komprimierten Zustand die Rede. Jede Anord-
nung von Kompressionswalzen sei dazu in der Lage, wenn
der Walzenspalt hinreichend schmal eingestellt werde,
zumal ein Dichtband ein sehr weiches und kompressibles
Material darstelle (vgl. die Kompressionsgrade in den
Druckschriften D6, D7, D8, D9 oder D11l). Es sei nicht
richtig, dass der Absatz [0039] nur nicht impragnierte
Grundkorper betreffe, da sich Absatz [0038] explizit
auf die Kompressionswalzen der Fig. 3 beziehe. Dass

dort nur auf die Walze 51 und nicht auf die Walzen 52
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Bezug genommen werde, sei ein offenkundiger Fehler. Es
mache keinen Sinn, das Walzenpaar 52 wegzulassen. Dem
geschriebenen Wort sei mehr Gewicht beizumessen als dem
fehlenden Bezugszeichen. Im Ubrigen mache Absatz [0039]
klar, dass der stark komprimierte Zustand gleichermaBen
mit der Walze 51 oder mit den Walzen 52 (oder mit der
Kombination der beiden) erreicht werden koénne. Dies sei
auch zu erwarten, da der Schaumstoff sehr kompressibel
sei. Die Tatsache, dass die Walze 51 Druck auf die
gesamte Rolle ausiibe und nicht nur auf eine Schaum-
stoffschicht, andere daran nichts, da das aufgerollte
Band stark komprimiert und deshalb kaum kompressibel
sei. Die Worte "Dabei kann es ausreichen ..." in Absatz
[0039] seien nicht so zu verstehen, dass die Kompres-
sion durch die Walze 51 allein ggf. nicht ausreichend
sei, sondern in dem Sinne, dass auch die Kompressibili-
tadt des Schaumstoffs eine Rolle spielen konne. Fir die
Eignung zur Komprimierung auf 50% spiele das keine
Rolle. Die Verwendung der Walzen 52 sei z.B. dann vor-
teilhaft, wenn die Dicke des Bandes genau definiert
werden solle. Auch der Ruckbezug von Anspruch 11 auf
die Verfahrensanspriiche 1 bis 8 kdénne die Neuheit nicht
herstellen, denn auch hier miisse die Vorrichtung nur
eine entsprechende Eignung aufweisen. Die Druckschrift

D1 nehme auch den Gegenstand von Anspruch 11 vorweg.

d) Hilfsantrdge 1 bis 12: Klarheit

i) Beschwerdefiihrerin I

Das Merkmal Al5 entstamme dem vierten Absatz auf

Seite 11 der urspringlich eingereichten Beschreibung.
Die Anordnung der Klebebeschichtung sei darin zunachst
in Bezug auf die Langsrichtung des Abdichtbandes defi-
niert. Bei dieser Angabe, der Ausrichtung einer (durch

eine Langenrichtung und eine Breitenrichtungen defi-
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nierten) Fldche zu einer Linie (namlich der Transport-
richtung) sei lediglich die Ausrichtung der Langenrich-
tung oder der Breitenrichtungen parallel zu der Trans-
portrichtung definiert. Die jeweils andere der Langen-
richtung oder der Breitenrichtungen stehe senkrecht zu
der Transportrichtung, kdnne aber in jedem beliebigen
Winkel um diese rotieren. Anders stelle sich der Sach-
verhalt dar, wenn als Bezugssystem nicht eine Linie,
sondern eine Ebene genutzt werde, im vorliegenden Fall
die Ebene des Dichtelements. Diese Ebene sei selbst
durch zwei Richtungen definiert, nadmlich die Langser-
streckung des Dichtelements und dessen Hbhenrichtung.
Das Merkmal Al5 verlange, dass die Aubenoberfldche in
einer von ihren Erstreckungsrichtungen parallel zu
einer Erstreckungsrichtung des Dichtelements stehen
misse, in der anderen Erstreckungsrichtung jedoch senk-
recht dazu. Die Argumentation der Einspruchsabteilung
kénnte ggf. fir unendlich groRe Flachen gelten, die
sich mathematisch durch ihre Orthogonale beschreiben
lassen. Ebenen, die durch reale Korper wie ein Dicht-
element gebildet seien, lieRen sich nur durch ein
Vektorenpaar beschreiben, wobei jeder der Vektoren eine
der oben genannten Richtungen definiere. Das aufgenom-
mene Merkmal definiere, dass diese einerseits parallel,
andererseits senkrecht zueinander sein miissen. Es mache

den Anspruch nicht unklar.

ii) Beschwerdefiihrerin I1I

Die Anordnung der AuBenoberfliache im aufgenommenen
Merkmal sei unklar, da diese als "parallel senkrecht"
zu einer Ebene des Dichtelements definiert sei. Dies
stelle keine klare Definition der Ausrichtung der
AuBenoberflache dar. Die Einspruchsabteilung habe das

Merkmal zu Recht als unklar erachtet.
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e) Hilfsantrag 14: Neuheit des Gegenstands von

Anspruch 9 gegeniiber der Druckschrift D1

i) Beschwerdefiihrerin I

In Anspruch 9 werde die Vorrichtung gegeniber dem
zitierten Stand der Technik dadurch abgegrenzt, dass
die Presseinrichtung die Grundtragerabschnitte nach dem

Einbringen des Dichtelements auf letzteres zu presst.

ii) Beschwerdefiihrerin II

Der Gegenstand von Anspruch 9 sei nicht neu gegeniber
der Druckschrift D1. Das zusatzliche Merkmal T10 werde
in der Druckschrift D1 durch die Verbindungseinheit 36
mit dem Paar von Druckwalzen 41 vorweggenommen (vgl.

auch deren Absatze [0033] und [0034] sowie Fig. 2).

f) Hilfsantrag 15: erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands von Anspruch 1, ausgehend von der
Druckschrift D2

i) Beschwerdefiihrerin I

Die Druckschrift D2 offenbare die Merkmale V12, V13 und
V14 nicht. Zwischen diesen Merkmalen bestehe eine
Synergie. Beli geringer Komprimierung sei die Ausbildung
von Hohlrdumen deutlich verringert. Minimale, homogen
entlang der Fugenbreite verteilte Zwischenrdume seien
tolerierbar. Bel einer Komprimierung von uber 50 %
seien die Hohlrdume nicht mehr tolerierbar. Verzogert
rickstellende Schaumstoffe wirden bei starker Kompri-
mierung, insbesondere bei langer Lagerung, dazu neigen,
sich stédrker verzdgert rickzustellen. Dieser Effekt sei
dort am starksten, wo der Schaumstoff am meisten

komprimiert sei, also dort, wo durch eine Membran-
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schicht zusatzliches Material vorhanden sei. Besonders
ausgepragt sei der Effekt, wenn die Membranschicht
selbst aus einer selbstklebenden Masse, wie z.B. einem
Acrylat oder einer Polyamid-Dispersion, bestehe. Die
erfindungsgemalbe Losung erlaube es, bei gleicher
Leistung der Membran den Klebstoffauftrag wesentlich zu
verringern. Der Effekt der verzdgerten Riickstellung
werde deutlich verringert. Wegen des synergetischen
Effekts der beiden Merkmale konne das Dichtband
deutlich lénger im komprimierten Zustand gelagert wer-
den. Dennoch stelle es sich nach dem Einbau hinreichend
schnell und weit =zurick, um die erforderliche Dichtwir-
kung zu gewahrleisten. Die erfinderische Tatigkeit sei
gegeben, da die Druckschrift D2 der Fachperson keine
Veranlassung gebe, ein Dichtelement zu verwenden, das
ein Tragermaterial aufweise und beidseitig mit einer
Klebebeschichtung versehen sei. Eine solche Ausgestal-
tung laufe der Lehre der Druckschrift zuwider, da diese
mehrfach von einer vollflachige Verklebung der Sperr-
schicht mit beiden Flanken des Einschnitts abrate. Ein
beidseitiges Verkleben erschwere die Handhabbarkeit.
Die Druckschrift D2 lehre, dass das nur einseitiges
Verbinden eines Dichtmittels mit den umgebenden Schaum-
stoffflanken nachteilig flir die Kompression des Dicht-
bandes und dessen Riickstellung sei. Die Fachperson
hatte daher ausgeschlossen, dass bei einer besonders
starken Kompression ein beidseitiges Ankleben an die
Grundtragerabschnitte vorteilhaft sei. Thr allgemeines
Fachwissens hatte sie nicht zu einer solchen Verfah-
rensfithrung veranlasst, noch ware sie durch eine Kombi-
nation mit einer der Druckschriften D11 oder D5 zum

Verfahren gemdRl Anspruch 1 des Hilfsantrags 15 gelangt.

ii) Beschwerdefiihrerin II

Die Druckschrift D2 offenbare alle Merkmale VO bis V11.



- 18 - T 1370/24

Die Pressung des Grundtradgers in HOhenrichtung um min-
destens 50% (Merkmale V13 und V14) entnehme die Fach-
person der Druckschrift D11 oder D5. Die ausfihrliche
Begriindung der Einspruchsabteilung zur Zurickweisung
des Hilfsantrags 20 in Punkt 10.3.1 der Grinde fir die
angefochtene Entscheidung treffe hier identisch zu.
Falls die Fachperson fir das Merkmal, dass die Folie
beidseitig mit einer Klebebeschichtung versehen ist,
noch eine weitere Druckschrift benodtigen sollte, so
lieBe sich die Druckschrift D10 heranziehen, in der die
beidseitige Verklebung einer Folie mit den angrenzenden
Schaumstoffstreifen offenbart sei. Der Gegenstand von
Anspruch 1 sei somit nicht erfinderisch gegeniiber der
Druckschrift D2 in Kombination mit einer der Druck-

schriften D11 oder D5, und ggf. der Druckschrift DI10.

g) Hilfsantrag 21

i) Beschwerdefihrerin I

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu diesem
Hilfsantrag sei nicht zu beanstanden. Da die Einspre-
chende keine Einwande der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit erhoben habe, sei die Einspruchsabteilung zu
Recht davon ausgegangen, dass kein Grund bestehe, das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit zu verneinen.
Sie habe zudem zutreffend festgestellt, dass das Merk-
mal des Andriickens in keiner der im Verfahren befindli-

chen Druckschriften offenbart sei.

ii) Beschwerdefiihrerin II

Anspruch 1 sei unzulassig erweitert, aus denselben
Grinden wie Anspruch 1 des Hauptantrags. Ferner sei
Anspruch 1 des Hilfsantrags 21 nicht neu gegeniiber der

Druckschrift D1. Letztere lehre in Anspruch 12 sowie im
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zugehorigen Absatz [0020], dass das Verfahren das Ver-
binden aller Grundtragerabschnitte umfasst, wobei die

Grundtragerabschnitte aneinandergedriickt werden.

Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag (Patent wie erteilt)

1.1 Auslegung der Anspriche

1.1.1 Anspruch 1: "Grundtrager" und "Grundkorper"

Der erteilte Anspruch 1 erwahnt nicht nur einen "Grund-
trager" aus einem flexiblen Kunststoff, sondern auch

einen "Grundkorper" aus einem PUR-Weichschaum (Merkmal
V3), in den das Dichtelement eingelegt ist, und dessen

Hohe um wenigstens 50% reduziert wird (Merkmal V14).

Da das Dichtelement, das in den Spalt des Grundtragers
eingefigt wird (Merkmal V9 i.V.m. V6), in den Grundkor-
per eingelegt wird (Merkmal V14), und die HoOhe des
Grundkorpers verringert wird, wenn der Grundtrager ge-
presst wird (Merkmal V14 i.V.m. V13), ist davon auszu-
gehen, dass die Begriffe "Grundkdrper" und "Grundtra-

ger" ein- und dasselbe Element bezeichnen.

Dies wird dadurch bestatigt, dass die Beschreibung die
beiden Begriffe synonym gebraucht. So wird im ersten
Absatz von Abdichtbadndern gesprochen, deren Grundtrager
Folien aufweisen. Am Ende dieses Absatzes wird festge-
stellt, dass eine Abdichtfolie in den Grundkorper inte-
griert werden soll. Zudem verwendet Merkmal V8 fiur die
Grundtragerabschnitte die Kennzeichen 2a und 2b, die in

Fig. 3 die GrundkoOrperabschnitte bezeichnen.
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Die Kammer versteht die Begriffe "Grundtrager" und

"Grundkorper" daher als Synonyme.

Anspruch 11

Anspruch 11 definiert eine Vorrichtung zur Durchfiihrung
eines Verfahrens gemdB der Anspriche 1 bis 8. Die Vor-
richtung muss also geeignet sein, eines dieser Verfah-
ren durchzufihren. Die Vorrichtung umfasst verschiedene
Einrichtungen: (1) eine Transporteinrichtung zum Trans-
port des Grundtradgers; (2) eine Schneideeinrichtung
mittels derer ein Spalt in den Grundtrager eingebracht
und letzterer in zwel getrennte Abschnitte aufgetrennt
wird; (3) eine Einbringungseinrichtung, mithilfe derer
ein Dichtelement in den Spalt eingebracht wird; und

(4) eine Presseinrichtung zum Pressen des Grundtragers.

Das im Laufe des Erteilungsverfahrens hinzugefiigte
Merkmal T9 verlangt, dass die HOhe des Grundkdrpers mit
dem Dichtelement um wenigstens 50% reduziert ist. Das
Merkmal beschreibt somit den Grundkdrper, der als
solcher nicht Teil der Vorrichtung ist. Darliber hinaus
wird nicht festgestellt, was als BezugsgrobBe fir die
beanspruchte Hohenreduktion herangezogen wird. Hier
unterscheidet sich der Anspruch 11 von Anspruch 1, da
dort klar ist, dass sich die HOhe des Grundkdrpers
wahrend der Pressung entsprechend verringern muss. Die
Kammer legt den Anspruch 11 so aus, dass die Pressein-
richtung dergestalt sein muss, dass sie es erlaubt, die

Hohe des Grundkorpers um wenigstens 50% zu reduzieren.

Unzuldssige Erweiterung (Artikel 100 c) EPU)

Die Beschwerdefihrerin II erhebt drei Einwande:
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Verzogerte Riuckstellung

Die Merkmale V3 und V4, A7 und A8 bzw. T2 und T3 der
Anspriiche 1, 9 und 11 wurden dem Absatz, der die
Seiten 2 und 3 der urspringlich eingereichten Anmeldung

Uberbriickt, entnommen. Dort ist zu lesen:

"... Besonders bevorzugt besteht der Grundkbrper
aus einem Polyurethan - Weichschaum, der mit einer
Imprdgnierung versehen wurde und insbesondere mit -
bevorzugt wdssrigen - Imprdgnierungen getrdnkt und
bevorzugt anschlieBend getrocknet wurde. Durch
diese Imprdgnierungen ist der Schaumstoff bedingt

klebrig und damit auch verzdgert riickstellend."

Diese Lehre lasst sich wie folgt aufschliisseln:

(1) Bevorzugt besteht der Grundkdrper aus einem
impragnierten PUR-Weichschaum.

(2) Es 1ist vorteilhaft, wenn der Weichschaum mit
Impragnierungen getrankt wird.

(3) Die Impragnierungen sind bevorzugt wassrig.

(4) Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Weichschaum
nach dem Tranken getrocknet wird.

(5) Diese Impragnierungen machen den Schaumstoff

bedingt klebrig und verzogert riickstellend.

Strittig ist, ob die Aufnahme der genannten Merkmale
(welche Punkt (1) entsprechen) in die unabhangigen
Anspriiche des Patents eine unzulédssige Zwischenverall-
gemeinerung darstellt, da die bedingte Klebrigkeit und
verzdgerte Rickstellung des Schaumstoffs nach Punkt (5)

nicht in den Anspruch aufgenommen wurden.

Die Einspruchsabteilung hat diesen Einwand zuriickgewie-

sen und dies in Abschnitt 3.2.1 der Grinde fiur die
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angefochtene Entscheidung damit begriindet, dass dies
nur Effekte seien, die die Impragnierungen mit sich
bringen. Es handle sich nicht um neue technische
Merkmale oder eine neue technische Lehre. Anders gesagt
ist Punkt (5) nach Auffassung der Einspruchsabteilung
implizit in Punkt (1) enthalten.

Dem wurde entgegengehalten, dass nicht alle Impragnie-
rungen diese Wirkungen hatten. Die neue technische
Lehre bestehe in der Einschrankung auf ein Impragnat

mit einer bestimmten Funktion.

Die Kammer kann keine unzulédssige Zwischenverallgemei-

nerung erkennen. Die Grinde dafiir sind wie folgt.

Der letzte Satz des oben zitierten Abschnitts der
urspringlich eingereichten Beschreibung, welcher Punkt
(5) entspricht, beschreibt die bedingte Klebrigkeit und
verzogerte Rickstellung des Schaumstoffs als Folge
"diese[r] Imprédgnierungen". Er bezieht sich damit
unzweifelhaft auf die Impragnierungen, die im voran-
gehenden Satz genannt sind, dem zufolge der PUR-Weich-
schaum "mit ... Impragnierungen getrankt ... wurde"
(Punkt (2)). Dieser Satz, der selbst optional ist
("insbesondere"), beinhaltet auch optionale Merkmale
des Verfahrens, namlich die Verwendung wassriger
Impragnierungen (Punkt (3)) und die anschlieRende
Trocknung (Punkt (4)). Da diese beiden Merkmale jedoch
im Zusammenhang mit den Impragnierungen als optional
beschrieben werden, kdénnen die genannten Effekte nicht

ausschlieBlich ihnen zugeschrieben werden.

Das Erreichen der genannten Wirkungen im zitierten Ab-
satz wird nicht ganz allgemein mit einer Impragnierung
des Grundkorpers (also Punkt (1)) verbunden. In der Tat

ist erst im Zusammenhang mit dem Tranken des Weich-
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schaums (Punkt (2)) wvon "Impragnierungen" im Plural die
Rede. Somit stellt der zitierte Absatz keine eindeutige
Verbindung zwischen dem Imprédgnieren im Allgemeinen und
den genannten Wirkungen - d.h. zwischen Punkt (1) und
(5) - her. Er beschreibt diese Wirkungen nur im Zusam-
menhang mit dem Tranken des Weichschaums mit Impragnie-

rungen (also Punkt (2)).

Die Kammer kann sich dem Argument nicht anschliefRen,
dass die Fachperson sich angesichts ihres Fachwissens
iber die Grammatik der genannten Offenbarungsstelle
hinweggesetzt und verstanden hatte, dass Punkt (5) dem
Anschein zum Trotz Punkt (1) auf gewisse Impragnierun-
gen beschréankt. Bei der Prifung der urspriinglichen
Offenbarung ist vor allem darauf abzustellen, welche
Lehre die Anmeldung der Fachperson vermittelt. Die
Frage, ob die Fachperson angesichts ihres Fachwissens
die augenscheinliche Lehre relativiert bzw. in Zweifel
gezogen hatte, ist davon zu trennen. Im vorliegenden
Fall hatte die Fachperson die Lehre erhalten, dass das
Tranken mit Imprédgnierungen den Schaumstoff bedingt
klebrig und damit auch verzogert riickstellend macht. Ob
diese Lehre richtig ist oder nicht, ist fiir die Beant-
wortung der Frage, ob eine unzuldssige Erweiterung vor-
liegt, unerheblich. Nach Ansicht der Kammer gab es filr
die Fachperson keinen Grund anzunehmen, dass die ur-
spriingliche Anmeldung eine andere Lehre vermitteln
wollte, bzw. dass die Verwendung des Plurals anstatt

des Singulars auf einem Irrtum beruht.

Die Aufnahme der Merkmale V3 und V4, A7 und A8 bzw. T2
und T3 in die Anspriiche 1, 9 und 11 ohne gleichzeitige
Aufnahme der bedingten Klebrigkeit und der verzogerten
Rickstellung des Schaumstoffs fihrt somit nicht dazu,

dass der Gegenstand der Anspriche idber den Inhalt der



L2,

L2,

- 24 - T 1370/24

Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

hinausgeht.

Merkmal AS8

Es wurde geltend gemacht, dass die Aufnahme des Merk-
mals A8 in den Produktanspruch 9 eine unzuléassige Zwi-
schenverallgemeinerung darstellt. Dieses Merkmal sei im
bereits genannten, die Seiten 2 und 3 Uberbriickenden
Absatz nur im Zusammenhang mit einem Verfahren offen-
bart, bei dem zudem die Impragnierung vor dem Erzeugen

des Spalts stattfinde.

Die Einspruchsabteilung wies diesen Einwand in Ab-
schnitt 3.2.2 der Grinde fur die angefochtene Entschei-
dung zurick. Sie begriindete dies damit, dass die Fach-
person bei der Wurdigung der urspringlichen Anmeldung
in ihrer Gesamtheit letzterer notwendigerweise ein
Abdichtband mit einem GrundkOrper aus einem impragnier-
ten PUR-Weichschaum entnommen hédtte, da die Anmeldung
lehre, einen Grundkdrper aus einem impragnierten PUR-

Weichschaum zu verwenden.

Die Kammer teilt diese Auffassung. Die Impragnierung
vor dem Schneiden wird lediglich als Moglichkeit er-
wahnt. Der Einwand beruht auf einer Trennung der Offen-
barung der ursprunglichen Anmeldung beziglich des
Verfahrens und des damit erreichten Produkts, die nicht
der Art und Weise entspricht, wie die Fachperson die

Lehre der Anmeldung gewiirdigt hatte.

Vorrichtung mit Presseinrichtung

Anlass fir die Feststellung einer unzulassigen Erweite-

rung durch die Einspruchsabteilung war die Hinzuflugung
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der Presseinrichtung gemal Merkmal T8 zur Vorrichtung

gemal dem urspriinglichen Anspruch 11.

Das hinzugefiigte Merkmal T8 verlangt, dass die Vorrich-
tung mit einer Presseinrichtung zum Pressen des Grund-
tragers in der Hohenrichtung versehen ist. Merkmal T9
fligt dem hinzu, dass die HoOhe des Grundkorpers mit dem
darin eingelegten Dichtelement um wenigstens 50% redu-
ziert ist. Zur Auslegung dieses Merkmals im Kontext wvon
Anspruch 11, siehe Punkt 1.1.2 oben.

Die Einspruchsabteilung hat ihre Feststellung wie folgt
begrindet:

"Die Patentinhaberin behauptete, dass die Rollen
mit den Bezugsnummern 17 und 18, die in der Abbil-
dung 1 zu sehen sind, die Presseinrichtung seien.
Die Einspruchsabteilung kann sich dem nicht an-
schlieBen. Die zwei oben erwdhnten Rollen sind
gemdll Seite 17, Z. 8 Niederhaltemittel, welche
nicht als Presseinrichtung verstanden werden
kénnen. Geschweige als eine Presseinrichtung, die
geeignet ist, um die HOhe des Grundkdrpers mit dem
darin eingelegten Dichtelement um wenigstens 50% zu
pressen." (siehe Abschnitt 3.2.3 der Grinde fir die

angefochtene Entscheidung)

Die Kammer gelangt nicht zur selben Schlussfolgerung.

Es ist richtig, dass der Absatz, der die Seiten 12

und 13 der urspringlich eingereichten Anmeldung lber-

brickt, eine andere Art von Presseinrichtung betrifft,
die "die Grundtragerabschnitte auf das Dichtelement zu
presst", womit die HOhe des Grundkdrpers nicht verrin-
gert wird. Dennoch muss eine Vorrichtung zur Durch-

fihrung eines der erfindungsgemaben Verfahren, auf die
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sich die Anmeldung explizit bezieht (siehe Seite 11,

Zeilen 33 und 34), eine Presseinrichtung enthalten.

Da eine bevorzugte Variante des erfindungsgemalben Ver-
fahrens eine Reduktion der HoOhe des GrundkOrpers um
wenigstens 50% durch Pressen beinhaltet (siehe Seite 5,
Zeilen 7 und 8), ist der Fachperson klar, dass eine
Vorrichtung zur Durchfiithrung dieses Verfahrens mit
einer Presseinrichtung zum Pressen des Grundtradgers in
der HOhenrichtung versehen sein muss, die imstande ist,

eine entsprechende HOhenreduktion zu erreichen.

Selbst im unwahrscheinlichen, von der Beschwerdefiihre-
rin II ins Auge gefassten Fall, dass die Kompression
manuell erfolgt, wlrde ein reproduzierbares Vorgehen
eine Art von Presseinrichtung erforderlich machen. Eine
gleichmaBige Kompression des Grundkorpers ist mit
bloRen Handen nicht zu erreichen. Das Argument, dass
eine von Arbeitern niedergedrickte Walze keine Press-
einrichtung darstellen wiirde, da sie ohne die Einwir-
kung der Arbeiter keine Kompression bewirken kdnnte,
hat die Kammer nicht iberzeugt. Eine solche Walze
stellt eine Vorrichtung zum Komprimieren des Schaum-
stoffs dar. Wie genau sie betrieben wird, ist in diesem

Zusammenhang nicht entscheidend.

Die beanstandete Anderung des Vorrichtungsanspruchs
geht somit nicht iiber den Inhalt der Anmeldung in der

urspriinglich eingereichten Fassung hinaus.
Ergebnis
Der Einspruchsgrund gemdB Artikel 100 c¢) EPU steht der

Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt nicht

entgegen.
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Neuheit des Gegenstands der Anspriche 1 und 11 gegen-
iber der Druckschrift D1 (Artikel 100 a) i.V.m. 54 EPU)

Die Druckschrift D1 gilt gemd&B Artikel 54 (3) EPU als
Stand der Technik

Anspruch 1

Die Druckschrift D1 offenbart ein Verfahren zur Her-
stellung von Dichtbandrollen aus weichem, komprimiertem
Schaumstoff mit einer in radialer Richtung verlaufenden
Sperrschicht, die axial zwischen zwei Schichten des

Schaumstoffs angeordnet ist.

Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

- Bereitstellen der Schaumstoffbahn 10;

- Einbringen eines Schnitts 30 in die Bahn zur
Bildung von parallel verlaufenden Streifen 12;

- Einbringen eines Folienstreifens in den
Zwischenraum zwischen benachbarten Streifen;

- Verbinden der Schaumstoffstreifen;

- Aufwickeln zu einer Dichtbandrolle.

In Abschnitt 5.2.1 der Grinde fir die angefochtene Ent-

scheidung legte die Einspruchsabteilung dar, dass die
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Druckschrift D1 die Merkmale V12 und V14 nicht offen-
bart. Sie begrindete dies damit, dass der Absatz [0033]
nicht offenbare, dass ein Folienstreifen bereits vor
dem Einfligen in den Spalt beidseitig mit einer Klebe-
beschichtung versehen sei. Die Klebeschicht konne auch
nach dem Einbringen als flissige Masse hinzugefigt wer-
den oder am Schaumstoffstreifen 12 angebracht sein. Zu-
dem offenbare der Absatz [0039], der den Begriff "stark
komprimiert" verwendet, nicht unmittelbar und eindeu-

tig, dass die HOhe um 50% oder mehr reduziert werde.

a) Merkmal V12

Das Merkmal V12 verlangt, dass das Dichtelement beid-

seitig mit einer Klebebeschichtung versehen ist.

In diesem Zusammenhang wurde insbesondere Absatz [0033]
der Druckschrift D1 diskutiert. Er beschreibt die Ver-
bindung der Folien- oder Klebebandstreifen mit den an-
grenzenden Schaumstoffstreifen 12. Bei Folienstreifen
20 erfolgt die Verbindung vorzugsweise durch Laminie-
rung, aber der Folienstreifen 20 kann auch selbst Kle-
bebandstreifen oder eine feste Schicht eines Schmelz-
klebers umfassen. In diesen Fallen sind die Klebe-

schichten notwendigerweise beidseitig vorgesehen.

Somit ist das Merkmal V12 als in der Druckschrift D1

offenbart anzusehen.

b) Merkmal V14

Gemal Merkmal V14 wird die HOhe des Grundkdrpers mit

dem Dichtelement um 50% oder mehr verringert.

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob die Fest-
stellung am Ende von Absatz [0039] der Druckschrift D1,
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dass die Schaumstoff-Sperrschicht-Bahn auf der Zwi-
schenrolle 50 "im stark komprimierten Zustand" vor-

liegt, die beanspruchte Hohenverringerung offenbart.

Die beanspruchten Werte sind bei Dichtbandrollen gelau-
fig, sodass die Fachperson vermutet hatte, dass das
Band im "stark komprimierten" Zustand das Erfordernis
von Merkmal V14 erfiillt. Dennoch kann man diesbeziiglich
nicht von einer unmittelbaren und eindeutigen

Offenbarung sprechen.

c) Ergebnis

Der Gegenstand von Anspruch 1 wird von der Druckschrift

D1 nicht neuheitsschadlich vorweggenommen.

Anspruch 11

Anspruch 11 betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung
eines Abdichtbandes.

Aus den obigen Ausfiihrungen zur Neuheit des Verfahrens-
anspruchs geht bereits hervor, dass die Druckschrift D1
auch eine entsprechende Vorrichtung offenbart. Sie ist
auf der in Punkt 1.3.1 wiedergegebenen Fig. 1 der
Druckschrift dargestellt.

Bei der Prifung der Neuheit des Vorrichtungsanspruchs

ist zweilerleil zu beachten:

(1) Der Anspruch 11 umfasst kein dem Merkmal V12 ent-
sprechendes Merkmal.

(2) Das Merkmal T9, das dem Merkmal V14 entspricht, hat
im Kontext des Vorrichtungsanspruchs eine besondere
Bedeutung, denn es ist eigentlich ein Produktmerkmal,

das die Vorrichtung nur mittelbar strukturell defi-
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niert. Wie bereits in Punkt 1.1.2 dargelegt wurde, legt
die Kammer das Merkmal T9 so aus, dass die Pressein-
richtung dergestalt sein muss, dass sie es erlaubt, die
Hohe des Grundkorpers um 50% oder mehr zu reduzieren.
Entscheidend ist hier also nicht, ob eine solche
Hohenreduktion offenbart ist, sondern ob die offenbarte

Vorrichtung dazu geeignet ist, sie zu erzeugen.

Die entscheidende Frage besteht also darin, ob die
Presseinrichtung der Druckschrift D1 unmittelbar und
eindeutig dazu geeignet ist, die HoOhe des Grundkdrpers

um 50% oder mehr zu reduzieren.

In diesem Zusammenhang wurde vor allem die Offenbarung
der Absatze [0038] und [0039] der Druckschrift D1
diskutiert. Letztere betrachtet in ihrer Beschreibung

des Verfahrens zwei mdgliche Falle:

(1) die Schaumstoffbahn wurde bereits vor der Durch-
fihrung des Verfahrens impragniert oder soll idberhaupt
nicht impragniert werden, oder

(2) die Schaumstoffbahn soll im Laufe des Verfahrens

impréagniert werden.

Absatz [0038] der Druckschrift D1 beschaftigt sich mit
Fall (1) und stellt fest, dass anstelle der Vorrats-
rolle 40 aus Fig. 1 auch bereits die Zwischenrolle 50
aus Fig. 2 [sic] oder sogar direkt die Dichtbandrolle
erzeugt werden kann, und zwar "jeweils vorzugsweise
unter Verwendung der in Fig. 3 rechts dargestellten

Kompressionswalzen 51".
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Absatz [0039] der Druckschrift D1 befasst sich mit Fall
(2) und beschreibt anhand von Fig. 3, wie die Imprag-
nierung unter Zuhilfenahme einer Impragniereinheit 44

vorgenommen werden kann.

Nach der Beschreibung des Trocknens in der Trocken-
einheit 49 endet der Absatz wie folgt:

"AnschlieBend wird die Schaumstoff-Sperrschicht-
Bahn 38, vorzugsweise unter Verwendung von Kompres-—
sionswalzen 51, 52, zu einer Zwischenrolle 50 auf-
gerollt. Dabei kann es ausreichen, wenn nur eine
Kompressionswalze 51 direkt am Ubergang zur Zwi-
schenrolle 50 verwendet wird, oder es kann ein Paar
von Kompressionswalzen 52 vorher zur Komprimierung
der Schaumstoff-Sperrschicht-Bahn 38 verwendet wer-
den. Im dargestellten Beispielsfall werden beide
Optionen in Kombination angewendet. Auf der Zwi-
schenrolle 50 liegt die Schaumstoff-Sperrschicht-

Bahn 38 im stark komprimierten Zustand vor."

Relevant fir die Prifung der Neuheit der Vorrichtung
ist vorliegend Fall (1), da die Vorrichtung gemaB
Anspruch 11 einen bereits impragnierten Grundkdrper
bearbeiten soll. Die in Fig. 3 beschriebene Vorrichtung
ist dennoch relevant, da in Absatz [0038] offenbart
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wird, dass das Aufrollen des Dichtbands vorzugsweise
unter Verwendung der in Fig. 3 dargestellten Kompres-

sionswalzen erfolgt.

Erschwert wird die Prifung der Offenbarung des Merkmals
T9 durch die Tatsache, dass die Formulierung von Absatz
[0038] unklar ist, da von "Kompressionswalzen 51" ge-
sprochen wird, obgleich das Bezugszeichen 51 eigentlich
eine einzige Walze bezeichnet. Im Absatz [0039] hinge-
gen ist von "Kompressionswalzen 51, 52" die Rede (D1,
Spalte 8, Zeile 32). Es stellt sich somit die Frage, ob
der Verfasser von Absatz [0038] irrtimlich einen Plural

verwendet oder aber das Bezugszeichen 52 vergessen hat.

GemaR Absatz [0039] werden grundsatzlich beide Kompres-
sionswalzen 51 und 52 eingesetzt, aber es wird darge-
legt, dass die Verwendung der Walze 51 oder aber der
Walzen 52 allein "ausreichen kann". Es stellt sich die
Frage, ob das so zu verstehen ist, dass diese Konfigu-
rationen ausreichend sind, falls nur geringere Kompres-
sionsgrade angestrebt werden, oder ob damit auf andere
zu bericksichtigende Parameter wie z.B. die verwendeten
Materialien angespielt wird. Die Druckschrift D1 gibt

darauf keine klare Antwort.

Letztlich ist die Beantwortung dieser Frage jedoch
nicht entscheidend, da das oben zitierte Ende von Ab-
satz [0039] fir alle drei dort erwahnten Optionen (Ver-
wendung der Walze 51, der Walzen 52 oder der Gesamtheit
der Walzen 51 und 52) grundsatzlich das Vorliegen der
Schaumstoffbahn 38 im stark komprimierten Zustand in
Aussicht stellt. Eine starke Komprimierung lasst sich

demzufolge auch mit der Walze 51 allein erreichen.

Die Kammer ist der Ansicht, dass sich diese Feststel-

lung auf den Fall (1) idbertragen lasst, da nichts in
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der Druckschrift D1 darauf hinweist, dass in den Fallen
(1) und (2) andere Kompressionsgrade angestrebt oder

erreicht werden.

Es ist also festzuhalten, dass auch im Fall (1) die
Verwendung zumindest einer Kompressionswalze empfohlen
wird, und dass der Einsatz einer solchen Walze dazu
fihrt, dass die Schaumstoffbahn in einem stark

komprimierten Zustand vorliegt.

Bedeutet dies nun, dass die Vorrichtung geeignet ist,
die HOhe des Grundkdrpers mit dem darin eingelegten

Dichtelement um 50% oder mehr zu reduzieren?

Nach sorgfaltiger Abwadgung aller Aspekte ist die Kammer
zum Schluss gelangt, dass dies in der Tat der Fall ist.
Die Fachperson auf dem Gebiet der Abdichtbander hatte
namlich verstanden, dass eine Kompressionswalze, die in
der Lage ist, die Schaumstoffbahn stark zu komprimie-
ren, notwendigerweise dafiir geeignet ist, eine
Kompression von mindestens 50% zu erreichen, zumal eine
solche Kompression im Kontext von Abdichtbandern nicht
als "stark" anzusehen ist. Die Fachperson weil, dass
solche Bander typischerweise auf ein Viertel oder
Finftel ihrer ExpansionsgroBe zusammengepresst sind,
und hatte daher eine Kompression auf die Halfte der
ExpansionsgrdBe nicht als stark angesehen. Da die Kom-
pressionswalze geeignet ist, die Schaumstoffbahn stark
zUu komprimieren, ist sie notwendigerweise auch geeig-

net, die HOhe der Bahn um 50% zu reduzieren

Die Druckschrift D1 offenbart somit das Merkmal T9.
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Ergebnis

Da die Druckschrift D1 alle Merkmale von Anspruch 11
offenbart, steht der Einspruchsgrund des Artikels
100 a) i.V.m. Artikel 54 EPU der Aufrechterhaltung des

Patents wie erteilt entgegen.

Hilfsantrdge 1 bis 12

Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon
Anspruch 9 des Hauptantrags durch die Merkmale Al4A und
Al5, denen zufolge eine "parallel senkrecht" zu einer
Ebene des Dichtelements verlaufende Aulenoberflache des

Abdichtbandes mit einer Klebebeschichtung versehen ist.

Diese hinzugefligten Merkmale machen den Gegenstand von
Anspruch 1 unklar. Es liegt nicht auf der Hand, wie
eine Oberfldche "parallel senkrecht" zu einer anderen

Ebene sein kann.

Das gegenteilige Argument, dem zufolge die AuRenober-
flache in ihrer ersten Erstreckungsrichtung parallel zu
einer Erstreckungsrichtung des Dichtelements stehen
muss, in ihrer anderen Erstreckungsrichtung jedoch
senkrecht dazu, iUberzeugt nicht. Selbst wenn dieses
Verstandnis beabsichtigt war, wird es durch die gewahl-
te Formulierung nicht klar vermittelt. Die Fachperson

hatte das Merkmal Al5 nicht ohne weiteres so ausgelegt.

Somit ist es nicht méglich, das Patent in gednderter
Fassung auf der Grundlage der Anspriiche des Hilfsan-

trags 1 aufrechtzuerhalten.

Dieser Einwand steht auch der Aufrechterhaltung des

Patents auf der Grundlage der Hilfsantrdge 2 bis 12
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entgegen, die alle das Merkmal Al5 im Anspruch 9
enthalten.

Hilfsantrag 13

Anspruch 9 des Hilfsantrags 13 entspricht Anspruch 11
des Hauptantrags. Sein Gegenstand ist aus denselben
Grinden nicht neu gegeniiber der Druckschrift Dl1. Somit
ist es nicht mdglich, das Patent in gednderter Form auf

der Grundlage des Hilfsantrags 13 aufrechtzuerhalten.

Hilfsantrag 14

Anspruch 9 des Hilfsantrags 14 unterscheidet sich wvon
Anspruch 9 des Hilfsantrags 13 durch das Merkmal T10,
dem zufolge die Vorrichtung eine Presseinrichtung
aufweist, die nach dem Einbringen des Dichtelements die

Grundtragerabschnitte auf das Dichtelement zu presst.

In diesem Zusammenhang sind die Absatze [0033] und
[0034] sowie die Fig. 2 der Druckschrift D1 relevant,
wo eine Verbindungseinheit 36 mit einem Paar von Druck-

walzen 41 offenbart ist.

Das Merkmal T10 kann also die Neuheit nicht herstellen.
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Somit wird auch der Gegenstand des Anspruchs 9 des
Hilfsantrags 14 von der Druckschrift Dl neuheits-
schadlich vorweggenommen, sodass es nicht méglich ist,
das Patent in geanderter Form auf der Grundlage des

Hilfsantrags 14 aufrechtzuerhalten.

Hilfsantrag 15: erfinderische Tatigkeit des Gegenstands

von Anspruch 1, ausgehend von der Druckschrift D2

Anspruch 1 des Hilfsantrags 15 ist wortgleich mit
Anspruch 1 des Hauptantrags.

Offenbarung der Druckschrift D2

Die Druckschrift D2 offenbart ein Schaumstoff-Dicht-
band 1, das einen Schaumstoffkorpus 4, gegeniilberliegen-
de Breitseiten 2 und quer zu diesen verlaufende Schmal-
seiten 3 aufweist. Das Dichtband ist von einer der
Schmalseiten zu der anderen hin durchléassig fir Luft
und Wasserdampfdiffusion. Es weist eine Sperrschicht 5
aus einem vom Schaumstoff verschiedenen Material auf,
die sich zumindest teilweise Uber den Querschnitt des
Dichtbandes erstreckt und die Luftdurchlassigkeit des
Dichtbandes um mindestens 80% verringert. Die Sperr-
schicht ist zumindest teilweise innerhalb des Dicht-
bandes angeordnet. Sie erstreckt sich nur teilweise
Uber die HOhe des Korpus, namlich entweder in einem
Einschnitt 6 des Korpus, sodass ein Steg 7 die beiden
der Sperrschicht gegeniberliegenden Teilbereiche des

Schaumstoffkorpus einstickig miteinander verbindet:
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FIG 1a
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oder aber in einer Durchtrennung 25 des Korpus, iber

einen Teil seiner HOhe, zwischen zweili Breitseiten:

FIG 1b
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Unterschiede

Wie aus Punkt 10.3.1 der Grinde fir die angefochtene
Entscheidung hervorgeht, war die Einspruchsabteilung
der Auffassung, dass die in den Figuren 1lb, 2b und 3b
sowie in Absatz [0087] der Druckschrift D2 offenbarten
Ausfiihrungsbeispiele nur die Merkmale V12 bis V14 nicht

offenbart. Dies wurde nicht bestritten.

Objektive technische Aufgabe

Die vom Merkmal V12 geldste technische Aufgabe liegt in
der Erhohung der Haftung. Die Merkmale V13 und V14 hin-
gegen verbessern die Handhabung des Bandes bei der

Lagerung bzw. beim Transport.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass keine

synergetische Wirkung zwischen dem Merkmal V12 einer-
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seits und den Merkmalen V13 und V14 andererseits

besteht. Die Kammer teilt diese Auffassung.

Die Beschwerdefiihrerin I hat ihren gegenteiligen Vor-
trag darauf abgestellt, dass bei einer nur einseitigen
Verklebung des Schaumstoffs unerwinschte Hohlraume
entstehen. Dies geht nach Auffassung der Kammer am
eigentlichen Unterschied vorbei, der darin besteht, ob
die Folie beidseitig eine Klebeschicht aufweist. Es ist
fir die Kammer dariber hinaus auch nicht erkennbar,
warum die Ausbildung von Hohlrdaumen gerade ab einer
Komprimierung von 50% nicht mehr tolerierbar sein soll.
Es handelt sich dabei um eine Behauptung, die weder

nachgewiesen noch glaubhaft gemacht wurde.

Naheliegen filir die Fachperson

Die Einspruchsabteilung gelangte in Abschnitt 10.3.1
zur Schlussfolgerung, dass das Verfahren gemal dem An-
spruch 1 fiir die Fachperson, die von der Druckschrift

D2 ausging, nahelag.

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung wird die erfin-
dungsgemaBe Losung der ersten Teilaufgabe von der
Druckschrift D2 selbst suggeriert, namlich in ihrem
Absatz [0039]. Dieser Absatz lehrt, dass die Sperr-
schicht abschnittsweise oder iiber ihre gesamte HOhe mit
dem Schaumstoffkorpus verbunden sein kann, und zwar an
den beiden Flanken des Einschnitts. Dariiber hinaus ver-
wies die Einspruchsabteilung auf den vorletzten Satz
von Absatz [0060] der Druckschrift D2, dem zufolge das
Haftmittel an den Abschnitten der Sperrschichtbahn an-
gebracht und gemeinsam mit ihr in den Einschnitt einge-
bracht werden kann. Die Kammer teilt diese Auffassung.
Wie z.B. aus den Absatzen [0010] und [0078] der Druck-

schrift D2 ersichtlich ist, umfasst der Begriff "ver-
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bunden" im Sinne von Absatz [0039] insbesondere auch

eine klebende Verbindung.

Zur Kompression stellte die Einspruchsabteilung fest,
dass die technische Wirkung der Fachperson bekannt war
und insbesondere durch die Druckschriften D11 bzw. D5
nahegelegt ware. Auch die Kammer kann nicht erkennen,
wie die Kompression des GrundkOrpers eines Schaumstoff-
Dichtbandes auf mindestens 50% seiner HOhe eine erfin-
derische Tatigkeit begriinden konnte. Die gegenteiligen
Uberlegungen der Beschwerdefithrerin I stitzen sich auf
das Vorliegen eines synergetischen Effekts, von dessen

Existenz die Kammer nicht iberzeugt ist.

Somit lag der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsan-
trags 15 fiir die Fachperson, die von der Druckschrift
D2 ausging, nahe. Es ist daher nicht mdéglich, das
Patent in geadnderter Fassung auf der Grundlage des

Hilfsantrags 15 aufrechtzuerhalten.

Hilfsantrage 16 bis 20

Die Hilfsantrage 16 bis 20 weisen denselben Anspruch 1
auf wie der Hilfsantrag 15. Da der Gegenstand dieses
Anspruchs nicht erfinderisch ist gegeniiber der Druck-
schrift D2 (siehe Punkt 5.), trifft dies auch auf
Anspruch 1 jedes der Hilfsantrage 16 bis 20 zu. Es ist
daher nicht méglich, das Patent in gednderter Fassung
auf der Grundlage eines der Hilfsantradge 16 bis 20

aufrechtzuerhalten.
Hilfsantrag 21
Anspruch 1 des Hilfsantrags 21 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags durch das hinzugefiigte

Merkmal V15, dem zufolge wenigstens ein
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Grundtragerabschnitt an das Dichtelement angedrickt
wird. Die Einspruchsabteilung gelangte zum Schluss,
dass der Gegenstand des Hilfsantrags 21 den

Erfordernissen des EPU geniigt.

Gegen den Hilfsantrag 21 wurden zwei Einwande erhoben:

Zum einen sei der Gegenstand von Anspruch 1 im Sinne
von Artikel 123 (2) EPU unzulédssig erweitert, aus
denselben Grinden wie Anspruch 1 des Hauptantrags. Da
die Kammer den diesbezliglichen Einwadnden gegen den
Hauptantrag nicht folgt (siehe Punkt 1.2 oben), gilt

dies auch fir den Hilfsantrag 21.

Zum anderen seili Anspruch 1 des Hilfsantrags 21 gemal
Artikel 54 (1) EPU nicht neu gegenitber der Druckschrift
D1. Letztere lehre in Anspruch 12 sowie im Absatz
[0020], dass das Verfahren das Verbinden aller
Grundtragerabschnitte umfasst, wobei die
Grundtragerabschnitte aneinander gedrickt werden.
Jedoch ist ungeachtet der Frage, ob die Druckschrift DI
das Merkmal V15 offenbart, festzustellen, dass bereits
der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags neu ist
gegenliber der Druckschrift D1, da diese das Merkmal V14
nicht unmittelbar und eindeutig offenbart (siehe Punkt
1.3.1). Diese Feststellung gilt auch fir Anspruch 1 des
Hilfsantrags 21.

Da keiner der gegen den Hilfsantrag 21 erhobenen Ein-
wande stichhaltig ist, kann das Patent in geandertem
Umfang auf der Grundlage des Hilfsantrags 21 aufrecht-
erhalten werden. Es besteht daher kein Grund, die

angefochtene Entscheidung aufzuheben.

Aus den genannten Grinden sind beide Beschwerden

zurickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurlickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



