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Sachverhalt und Antréage

Auf die am5. Juni 1992 angenel dete europdi sche
Pat ent annmel dung Nr. 92 109 547.7 wurde am 15. Mai 1996
das europdische Patent Nr. 0 518 233 erteilt.

Der einzige unabhangi ge Anspruch 1 des erteilten Patents
hat fol genden Wortl aut, wobei di e Kennzei chnung der

ei nzel nen Merkmal e mit Buchstaben zur besseren Ubersicht
durch die Kammer erfol gte:

"Leiteinrichtung mt den Merkmal en

a) es ist eine Anzahl G undko6rper (21) vorhanden, die
ei ne | anggestreckte Gestalt mt zum ndest
nadher ungswei se recht eckf drmi gem oder trapezfdrm gem
Querschnitt haben und Refl ekt oren aufwei sen,

b) es ist eine Kupplungsvorrichtung (29) vorhanden,

b,) deren Teile in zwei Guppen (29.1; 29.2)
aufgeteilt an den Endberei chen des
G undkér pers (21) angeordnet sind und

b,) mttels der der Gundkoérper (21) mt je einem
i n der Langsrichtung benachbarten
gl ei chartigen G undkorper (21) sowohl in
Langsrichtung als auch Querrichtung kuppel bar
i st,

gekennzei chnet durch di e Merkmal e:
c) an jedem G undkorper (51) ist wenigstens ein
Ref | ekt or bigel (53) vorhanden, der quer zur

Langsri chtung des G undkorpers (21) ausgerichtet ist,
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d) jeder Reflektorbligel (53) weist ein Hauptteil (57)
auf, an dessen Enden je eine Seitenwange (58; 59)
anschliel3t, die sich vomHauptteil (57) des
Ref | ekt or bigel s (53) aus zum ndest teilweise an den
Seitenfl &chen (54) des G undkérpers (51) entlang um
ein Mal3 abwarts erstrecken, das kleiner als die
Seitenl ange der Seitenfl achen (54) des G undkor pers
(51) ist,

e) |eder Reflektorbtgel (53) weist an seinem Haupttei
(57) und an sei nen Seitenwangen (58, 59) an jeder
Stirnseite eine Anzahl Reflektoren (61) auf, die mt
dem Ref | ekt or biigel (53) dauerhaft verbunden sind,

f) es ist eine Verbindungsvorrichtung vorhanden,

fi) deren Teile in zwei G uppen aufgeteilt zum
Teil am G undkérper (51) und zum Teil am
Ref | ekt or bigel (53) angeordnet sind, und

f,) mttels deren der Reflektorbligel (53) mt dem
G undkor per (51) | 6sbar verbunden ist."

In einemfrist- und forngerecht gegen die Patent-
erteilung eingel egten Einspruch wurde der Wderruf des
Patents beantragt, weil das Streitpatent unzul &ssige
Anderungen im Sinne des Artikels 123 (2) EPU enthalte
und/ oder dem Streitpatent die Patentfahigkeit fehle
(Artikel 52 (1) in Verbindung mt den Artikeln 54 und 56
EPU). Der Einspruch war auf eine Reihe von Druck-
schriften gestitzt, von denen i m Beschwerdeverfahren

zul etzt nur die folgenden eine Rolle spielten:

(D1) Prospekt "Segnal etica Stradal e" der
Fi rma MONTI PLAST s.n.c
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(D9) WD A-8 912 142 und

(D14) Prospekt der Einsprechenden, ohne Bezei chnung und
Dat um

In der am 3. Marz 1998 vor der Ei nspruchsabteil ung
abgehal t enen ntindl i chen Ver handl ung hat der

Pat ent i nhaber (nachfol gend Beschwer degegner) einen
gednderten Anspruch 1 vorgel egt und beantragt, das

Pat ent auf der G undl age di eses Anspruchs in gedndertem
Unf ang aufrecht zuerhal ten

Der Anspruch 1 wurde gegeniuber seiner erteilten Fassung
in zwei Punkten geandert:

i) das Merkmal "und Refl ektoren aufwei sen" am Ende
des (berbegriffs la) wurde gestrichen, und

i) i m Qoerbegriff la) wurde vor "G undkorper" das
Wrt "dberrol |l barer” eingeflgt.

Di e Ei nsprechende (nachfol gend Beschwer def Ghrerin)
vertrat die Auffassung, dald der Gegenstand des

Anspruchs 1 in der gednderten Fassung durch das
ursprunglich nicht offenbarte Merkmal ii) gegen

Artikel 123 (2) EPU verstoBe und durch die Streichung
des ebenfalls urspringlich nicht offenbarten Merknmals i)
den Artikel 123 (3) EPU verletze. Davon abgesehen sei

der Cegenstand des geanderten Anspruchs 1 nicht neu bzw.
auf keiner erfinderischen Tatigkeit beruhend (Artikel 54
bzw. 56 EPU).

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung verkindete die
Ei nspruchsabteilung ihre mt schriftlicher Begrindung
zur Post am 24. Marz 1998 gegebenen Ent schei dung, das
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Pat ent in gedndertem Unfang gemdl3d dem oben erwihnt en
Antrag des Beschwer degegners aufrechtzuerhalten

Cegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Uhrerin am
2. April 1998 Beschwerde eingel egt und di e Beschwerde-
gebUhr am 3. April 1998 entrichtet.

D e Beschwerdebegrindung ist am 24. Juli 1998

ei ngegangen. In ihr hat die Beschwerdefihrerin zunéchst
i hre Ei nwendungen i m H nblick auf Artikel 123 (2) und
(3) EPU wi ederholt und weiterhin geltend gemacht, daR
der Cegenstand des geanderten Anspruchs 1 nicht neu sei
gegenuber der Entgegenhal tung D9, zum ndest nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit beruhe. H erzu verw es
di e Beschwerdef Uhrerin ferner auf eine Konbination der
Ent gegenhal tungen D1 und D14.

Di e Beschwerdefihrerin hat fol gende Antréage gestellt:

- di e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung aufzuheben,
- das europdi sche Patent 0 518 233 zu w derrufen und

- hi | f swei se ei ne mindl i che Ver handl ung anzuber aunen.
Nach vorbereitender Mtteilung der Kamrer fand am

7. Februar 2001 eine nmindliche Verhandl ung statt, zu der
di e ordnungsgenald gel adene Beschwerdefihrerin, we

vor her angekundi gt, nicht erschienen ist.

I n der mindlichen Verhandl ung hat der Beschwer degegner
beantragt, die Beschwerde zurickzuwei sen

Seine Argunente |assen sich wie fol gt zusammenf assen:
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Ent gegenhal tung D9 sei bei der Fornmulierung des

(ber begriffs des Anspruchs 1 beritcksichtigt worden.
Danach gehére ei ne Stralenmarki erung zum St and der
Techni k, deren G undkdrper geméal3 ei ner bevorzugten

Ausf Uhrungsf orm Ref | ekt oren aufwei se. Di e Beschwerde-
fUhrerin habe das Merkmal i) so ausgel egt, dalR "der

G undkor per an sich Refl ektoren aufweist". Diese

Ausl egung sei zu eng. Der Begriff "aufweisen" decke zwei
Alternativen, namich einerseits, dall der G undkorper
Refl ektoren mttel bar trage und andererseits, dald am

G undkor per Refl ektoren unmttel bar vorhanden seien. Da
die zweite Alternative urspringlich nicht offenbart

worden sei, sei mt der Streichung der Worte "und

Ref | ekt oren aufwei sen" ei ne unzul d4ssi ge Ander ung
beseitigt worden, so dafl ein Verstold gegen

Artikel 123 (2) EPU nicht nehr vorliege. deichzeitig
ver st o3e di ese Streichung nicht gegen Artikel 123 (3)
EPU, weil dadurch der Schutzbereich nicht erweitert

wir de.

Der Gesantinhalt der urspringlichen Ofenbarung der
Erfindung | eiste den Nachweis (vgl. insbesondere
urspringliche Beschrei bungsseite 3, Zeilen 22 bis 26),
dall es sich beim Gegenstand des Streitpatents umrelativ
ni edri ge, schwellenartige und somt von Fahrzeugen (im
Notfall) uUberroll bare G undkérper handle. Die Einflgung
des Merkmals ii) in den Cberbegriff des gednderten
Anspruchs 1 stehe somt in Einklang mt den Vorschriften
des Artikels 123 (2) EPU

Zur Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen

Tati gkeit hat der Beschwerdegegner das der angefochtenen
Ent schei dung zugrundel i egende Schut zbegehren genald
geandertem Anspruch 1 verteidigt mt der Begrindung, dafl}
kei ne Konbi nati on der aus i m Beschwerdeverfahren
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zitierten Entgegenhal tungen entnehnbaren Merkmale in
nahel i egender Wi se zu dem Gegenstand des Streitpatent-
anspruchs 1 fihre.

Ent schei dungsgr tinde

2.1

2.2
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D e Beschwerde ist zul assig.
Anderungen - Artikel 123 (2) und (3) EPU

Der gel tende Anspruch 1 ist gegenuber seiner erteilten
Fassung dahi ngehend geéndert, dall in sei nem Qoerbegriff

i) das Merkmal "und Refl ektoren aufwei sen”
gestrichen und

i) vor "G undkorper” das Wort "uberrol | barer”
ei ngef gt worden i st.

Der Begriff "aufweisen" deckt zwei Alternativen, namich
ei nerseits, dall der G undkorper Reflektoren mttel bar
tragt und andererseits, dalR am G undkorper Refl ektoren
unm ttel bar vorhanden sind. Da die urspringlich

ei ngerei chten Annel dungsunterl agen die zweite

Al ternative nicht offenbaren, ist durch die Streichung
der Wirte "und Refl ektoren aufwei sen" eine unzul &ssi ge
Anderung beseitigt, so daB ein VerstoR gegen

Artikel 123 (2) EPU nicht nmehr vorliegt. Diese

Strei chung verstoflit auch nicht gegen Artikel 123 (3)
EPU, weil dadurch der Schutzbereich des geanderten
Anspruchs 1 nur auf die erste der zwei oben genannten
Alternativen eingeschrankt wird (siehe Merkmal e) des
geanderten Anspruchs 1).
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Di e Einfligung des Wrtes "uberrol | barer™ vor

"G undkorper” im Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1

i st durch die urspringlichen Unterl agen gedeckt. Aus den
ursprunglichen Unterlagen in ihrer Gesantheit (vgl.

i nsbesondere Seite 1, Absatz 1; Seite 3, Absatz 2 sow e
Figuren 1 bis 5 und die entsprechende Beschrei bung) geht
hervor, dall es sich bei m Gegenstand des Streitpatents um
relativ niedrige, schwellenartige und somt von
Fahrzeugen (im Notfall) dberroll bare G undkdr per

handelt. Die Streitpatentschrift leistet in Spalte 2,
Zeilen 51 bis 55 ebenfalls den Beitrag zur Zul assi gkeit
der Ei nfugung des Merkmal s "uberrol | baren" vor dem
Ausdruck "G undkérper (21)" in dem geanderten

Anspruch 1. Die genannte Ei nfligung steht somt in

Ei nklang mt den Erfordernissen des Artikels 123 (2)

EPU.

Zusamenf assend stellt die Kanmmer fest, dal die

Ander ungen i m gel tenden Anspruch 1 gegeniiber dem
Anspruch 1 in der erteilten Fassung die Vorschriften des
Artikels 123 (2) und (3) EPU nicht verletzen und daB der
gel tende Anspruch 1 somt zul &ssig ist.

Neuhei t

Di e Beschwerdefihrerin hat bezuglich der Neuheit des
Streitpatent gegenst andes auf ihre schriftsatzlichen
Vor bringen i mEi nspruchsverfahren verw esen. Dort hat
sie ihre Argunente auf den Inhalt der Druckschrift D9
gestiutzt. D eser Druckschrift ist aber kein

Ref | ekt or biigel i m Sinne des Anspruchs 1 zu entnehnen.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 ist somt neu, da keine
der Ent gegenhal tungen eine Leiteinrichtung beschreibt,
wel che alle imAnspruch 1 genannten Merkmal e auf wei st.
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Erfinderische Tatigkeit

Die Kammer stellt fest, daR die Druckschrift D9 den
nachst kommenden Stand der Techni k bil det.

Aus di eser Druckschrift sind nur die Merkmal e des

Qoer begri ffs gemalR gel t endem Anspruch 1 bekannt, nicht
aber di e des Kennzeichenteils, so dalR gegen die
Abgrenzung di eses Anspruchs nichts ei nzuwenden i st.

Von D9 ausgehend ist die mt der vorliegenden Erfindung
gemall Anspruch 1 objektiv zu | 6sende techni sche Aufgabe
in Ubereinstinmung nmit Spalte 2, Zeilen 14 bis 17 der
Streitpatentschrift darin zu erblicken, bei einer
Leiteinrichtung i hre visuelle Erkennbarkeit, besonders
bei Dunkel heit, zu verbessern.

Di ese Aufgabe ist bei der Leiteinrichtung genmald

gel tendem Anspruch 1 durch die i mAbsatz | oben
spezifizierten Merknmale e) bis f,) gel 6st. D ese Merkmal e
- in Konmbi nation mteinander - sind weder im
vorl i egenden Stand der Techni k of fenbart noch durch ihn
angeregt. Es ist zu beachten, dalR es - aufgrund der
funktionel |l en Wechsel wi r kung di eser Konbi nati ons-
merkmal e - unerheblich ist, ob diese Merkmale jeweils

fiar sich bekannt sind.

D e Beschwerdefdhrerin stutzt sich in ihrem
schriftsatzlichen Vortrag i mwesentlichen auf die

Ent gegenhal tungen D14 und D1 und fuhrt aus, dal3 die
Konmbi nati on der techni schen Lehren dieser Druckschriften
i n nahel i egender Wi se den Fachmann zum Gegenstand des
gel tenden Anspruchs 1 fuhre.

Aus D14 ist eine Leiteinrichtung gemald Ooberbegriff des
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gel tenden Anspruchs 1 bekannt, bei der drei

d asrefl ekt oren tragende Marki erungsnagel an der
(berseite und den beiden Seitenflanken des G undko6rpers
angeordnet sind, wodurch di e Erkennbarkeit der
Leiteinrichtung erhéht wird. Die D14 sel bst enthéalt

kei nerlei H nweis auf zusatzliche MaRBnahnen, die die
Wahr nehnbar keit der Einrichtung noch weiter verbessern
kénnten. Das Ersetzen der in D14 angeordneten drei

Mar ki erungsnagel durch einen durchgehenden, Refl ektoren
auf beiden Stirnseiten aufwei senden Bigel ist durch die
D14 allein nicht angeregt, und der Fachmann hatte auch
kei nen Anl a3, so zu verfahren

Dar an kann auch der H nweis auf die D1 nichts &ndern.

In D1 sind aus Betonbl 6cken zusanmengeset zte

Fahr bahnt rennwénde zur Abschirnmung gegenl aufi ger

Fahr spuren abgebi |l det. D ese Betonbl 6cke wei sen, von der
Fahr bahndecke ausgehend, im Querschnitt einen schnal en,
recht eckf 6rm gen, |iegenden Abschnitt auf, von demein
si ch nach oben verj ingender gl ei chschenkeli ger
trapezform ger Abschnitt ausgeht, der sich in einemim
wesent | i chen recht eckf 6rmi gen und/ oder schwach
trapezform gen Abschnitt fortsetzt. D e dreidinmensionale
Verwi rkl i chung di eses Querschnitts &hnelt einem auf dem
Kopf stehenden T mt einer breiten, i mwesentlichen

dom nanten trapezform gen Basis, die in ein oberes
relativ schmal es Wandteil Ubergeht. Auf di esem schmal en
Wandteil ist ein die Seitenflanken unfassender Blgel

auf geset zt, der zur Fahrbahn wei sende, mt Refl ektoren
beset zt e Fl &chen aufwei st. Der Blgel ist zw schen
rechtw nkl i gen Laschen, die auf der Stirnflache des
schmal en Wandteils des Betonbl ocks aufgeschraubt sind,
durch Verschrauben gehalten. deichzeitig kann mt dem
Blugel ein nach oben gerichtetes Abwei sel enent aus
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Kunststoff integriert sein.

Es i st aus der obigen Beschrei bung klar, dal3 die

Ent gegenhal tungen D14 und D1 in dianetral e R chtungen
wei sen, indemdie erste ganz auf die Verbesserung von
relativ niedrigen, imNotfall dberroll baren,
schwel | enartigen Leiteinrichtungen, die zweite auf
Trennwande aus Beton betrachtlicher Masse und Hohe,
set zt.

Di e Vorausset zungen fur ein gleichzeitiges Befol gen von
Ei nzel | ehren - das ist gleichzusetzen mt einer
"Betrachtung i n Konbi nati on" - gemél3 Ent gegenhal t ungen
D1 bzw D14 sind vorliegend demmach ni cht gegeben, es se
denn, es werden Merkmale rein formalistisch aus i hrem

t echni schen Zusammenhang geri ssen und neu zusamren-
gesetzt. Ein solches Vorgehen ist aber dem Wsen der
Beurteilung erfinderischer Tatigkeit im Sinne von
Artikel 56 EPU frend und somit zuriickzuwei sen

Sel bst wenn der Fachmann ei ne Ubertragung des

Ref | ekt or bligel s der D1 auf den G undkérper der D14 mt
ent sprechender Anpassung von Form und Festigkeit in
Betracht ziehen sollte, wirde das Ersetzen der drei

Mar ki erungsnagel durch den Refl ektorbtgel inmmrer noch

ni cht zum Gegenstand des gel tenden Anspruchs 1 fihren
wei | beim Blgel der Dl die Reflektoren nicht am

Mttel stick bzw. Hauptteil und auch nicht an jeder
Stirnseite eines jeden U Schenkels bzw. einer jeden

Sei t enwange angeordnet sind. Di ese durchgehende
Anordnung der Refl ektoren auf beiden Stirnseiten des

Ref | ekt or bligel s verbessert erheblich di e Wahr nehnbar kei t
des G undkérpers aus beiden Fahrtrichtungen als eine im
Notfall Uberroll bare Schwelle, so dalR es sich hierbei

ni cht um ein unerhebliches techni sches Merkmal handelt,
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das bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
auller acht gel assen werden kdnnte.

Vor st ehende Uber| egungen zur Konbi nation von
Anspruchsner kmal en des gednderten Anspruchs 1 und zur
Rel evanz des hier zu beriucksichtigenden Standes der
Techni k | assen fir die Kammer nur den Schl ufl3 zu, dald der
Fachmann erfinderisch tatig werden nuf3te, um den
Cegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents zu
schaf f en.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht mthin auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU

Di e Beschwerde konnte somt keinen Erfol g haben.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C T. WIson
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