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Sachverhalt und Antréage

2480.D

Das auf die Annmeldung Nr. 95 913 030.3 erteilte
europai sche Patent Nr. 0 697 941 wrde mt der am

5. Marz 1999 verkiundeten und am 11. Juni 1999 zur Post
gegebenen Ent schei dung von der Ei nspruchsabteilung in
gednderter Form aufrechterhalten.

Di e Ei nspruchsabteilung vertrat die Auffassung, die
Cegenst ande der unabhangi gen Anspriche 1 und 2 des
Patents in der geanderten Fassung seien neu und w esen
ei ne erfinderische Tatigkeit gegentber fol genden
Dokunment en des Standes der Techni k auf:

D1: DE-B-1 201 045

D2: G Schli pphak, "Das Sandberg-Verfahren zur
Rickgew nnung von Spanen aus
Spanpl att enabfal |l en", Holz als Roh- und
Werkstoff, 23. Jahrgang, Heft 4, April 1965

D3: DE- A-4 224 629.

Am 6. Juli 1999 legte die Beschwerdefihrerin

(Ei nsprechende) unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebuhr Beschwer de gegen di ese Entschei dung
ein. Mt der dem EPA am 14. Oktober 1999 Ubermttelten
Beschwer debegr tindung hielt sie ihre E nwande unter
Artikel 100 a) und c) EPU aufrecht. Sie stitzte sich
dabei auf di e oben genannten Dokunente und | egte einen
Bericht (D4) Uber Vergleichsversuche vor. Sie
beméngel te, dal di e Anspriche in einer Fassung
aufrechterhal ten worden waren, die am 18. Mirz 1999,

d. h. erst nach der mindlichen Verhandl ung, eingereicht
wur de und nicht Ubereinstimme mt der Fassung, die in
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der nindl i chen Verhandl ung vorgel egen habe.

Mt Schrei ben vom 25. Februar 2000 entgegnete die
Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) der Beschwerde und
rei chte eine Kopie einer handschriftlichen Fassung der
Anspriche 1 und 2, mt demDatum5.111.99 ein. Letztere
sei die in der mindlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabt ei | ung besprochene Fassung di eser

Anspr tche.

In einer der Ladung zur mindlichen Verhandl ung

bei gef igten Mtteilung nach Artikel 11 (2) der

Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammer |egte di e Kamer
i hre vorl aufige Meinung zu den im Einspruchsverfahren
vor genommenen Anderungen und zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit der Gegenstande der Anspriche 1
und 2 dar. Die Kammer gehe vorl aufig davon aus, dald die
von der Beschwerdegegnerin vorgel egte Kopi e der
handschriftlichen Fassung der Anspriche 1 und 2 mt der
i n der nundlichen Verhandl ung besprochenen Fassung

di eser Anspriche Uberei nsti nme.

Di e Beschwerdefihrerin reagierte darauf mt ihrem
Schrei ben vom 6. August 2001 und | egte einen Bericht
Uber weitere Verglei chsversuche vor.

Am 2. Okt ober 2001 wurde mindlich verhandel t.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.
lhren mt Schrei ben vom 6. August 2001 erhobenen Ei nwand
der unzurei chenden O fenbarung und i hren Antrag auf

Zur ickverwei sung an die 1. Instanz, um genau di e Fassung
der von dieser Instanz aufrechterhal tenen Anspriche
festzustellen, zog sie zurick.
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D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zur ickzuwei sen und das Patent in geédnderter Fassung auf
der Basis fol gender Unterlagen aufrechtzuerhalten

Beschrei bung: Seiten 1 und 2 (handschriftlich
nunmeriert), eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung vom 2. Oktober 2001,
Seiten 4 bis 8 gemall Zwi schenent schei dung
der 1. I|nstanz,

Anspr lche: 1 bis 7, eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung vom 2. Cktober 2001,
8 bis 24 genmdlR Zwi schenent schei dung der
1. Instanz,

Fi guren: Seiten 1/2 und 2/2 gemal3 Zw schen-
ent schei dung der 1. Instanz.

Di e Fassung der geltenden Anspriche 1 und 2 lautet we
fol gt:

"1. Verfahren zur W edergew nnung von Spanen und Fasern
aus mt Harnstoff-Formal dehyd-Bi ndemtteln oder mt
anderen hydrol ysi erbaren oder chem sch aufschlielRbaren
Bindemtteln verleinten Holzwer kst of frest sticken,

Al t mobel n, Produktionsrickstanden, Abfallen und anderen
hol zwer kst of fhal ti gen Materialien, bei demin einem
ersten Schritt den Hol zwer kst of f st icken ei ne Trank- bzw.
| npr agni erl 6sung i m Uber schuR zugegeben wird, die
restliche FllUssigkeit abgel assen wird, nachdem die
Holzwer kst of f st icke m ndestens 50 % i hres Ei gengew chtes
an Trank- bzw. | npragnierl dsung auf genonmen haben, und
bei dem die so inpragni erten Hol zwer kst of f st icke auf

80 °C bis 120 °C erwarnt werden, und das so

auf geschl ossene Hol zwer kst of fmat eri al anschli elRend durch
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ei ne Si ebung und/ oder W ndsichtung sortiert w rd.

2. Verfahren zur W edergew nnung von Spanen und Fasern
aus mt Harnstoff-Fornmal dehyd-Bi ndemtteln oder mt
anderen hydrol ysi erbaren oder chem sch aufschlielRbaren
Bi ndem ttel n verlei nten Hol zwer kst of f r est st iicken,

Al t mobel n, Produktionsrickstanden, Abfallen und anderen
hol zwer kst of f hal ti gen Materialien, bei dem den

Hol zwer kst of f st icken ei ne Trank- bzw. | npragnierl 6sung
zugegeben wird, die so benessen ist, dall die gesante

Fl Gssi gkeit durch di e Hol zwer kst of f st icke auf genomren

wi rd, wenn di e Hol zwer kst of f st icke m ndestens 50 % i hres
Ei gengewi chtes an Trank- bzw. | nprégnierl dsung

auf genommen haben, und bei dem die so inprégnierten

Hol zwer kst of f st icke auf 80 °C bis 120 °C erwarnt werden,
und das so auf geschl ossene Hol zwer kst of f mat eri al
anschl i eBend durch eine Siebung und/oder W ndsichtung
sortiert wrd."

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

Nach dem jetzigen Anspruch 5 sei es nbglich, dal die
Tenper at urei nwi rkung und di e | npréagnierung gl eichzeitig
stattfinden, ohne dal dies im Aufschl uBbehalter zu sein
brauche. Nach den m tei nander verbundenen Ansprichen 3
und 5 in der erteilten Fassung sei dies auf den

Auf schl ul3behéal ter beschrankt. Die Erfordernisse des
Artikels 123 (3) EPU seien damit nicht erfillt.

A eiches gelte fur die Anspriche 1 und 2; in der
erteilten Fassung sei beansprucht worden, dal die

Hol zwer kst of f st icke bei erhéhter Tenperatur

auf geschl ossen wurden, dald das Verfahren aus ei nem
ersten Schritt (der I|npragni erung) und ei nem zweiten,
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dem er st en nachfol genden Schritt (der Erwéarnung) bestand
und dal di e Hol zwer kst of f st icke i npragni ert und
vor gequol | en wurden. Di ese Merknmal e fehlten jetzt.

Anspruch 1 misse auch noch das Merkmal, dall das gesante
Hol zwer kst of f mat eri al durch die Trank- bzw.

| npr &gni er |l 6sung bedeckt sei, enthalten, weil dies im
erteilten Anspruch 11 so beansprucht gewesen sei

Weiterhin sei in den Ansprichen 1 und 2 unklar, ob das
Mat eri al auf eine Tenperatur gebracht werde, die

zwi schen 80 und 120 °C | i ege, oder ob das Material einer
konti nui erlichen Erwarnmung unterzogen werde, so dal3 es
den genannt en Tenper at ur berei ch durchl auf e.

Zum CGegenstand der Anspriche 1 und 2 benerkte sie, dal
nach Ronpp, Chem el exi kon, eine Inpréagnierldsung, we
beansprucht, auch eine LOsung eines Gases in Luft sein
kénne und damt das nach D1 und D2 verwendete

Wasser danpf - Luft gem sch auch al s I npréagnierl 6sung zu
betrachten sei. Nachdem das Material nach D1 oder D2
mehrere Stunden dem Danpf ausgesetzt werde, misse auch
ei n UberschulR von | npréagni erl dsung vor handen sein. Nach
D4, Seite 1B, werde eine Gew chtszunahne von 75 - 85 %
bereits nach 2 Stunden bei 1 bar erreicht, was die
beansprucht e M ndest zunahne von 50 % des Ei gengew chtes
an Fl Gssigkeit einschlieBe. 3 eiches folge aus Seite 2B
der D4, wonach unter gleichen Urstéanden 150 - 160 %

D ckenzunahnme erreicht werde. In D2 misse man ihres
Erachtens D1 hi neinl esen, denn auf Seite 155 dieses
Dokunments werde auf das "patentierte Verfahren"

hi ngew esen. Damt koénne nur Dl geneint sein. Am Ende
des Verfahrens nach D1 werde der restliche Danpf

abgel assen, genauso w e di e beanspruchte uberfl tssige

| npr &gni er | 6sung abgel assen werde. Bei dem nach D1 oder
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D2 verwendeten Druck sei ebenfalls gewdhrleistet, dal
di e Tenper at ur behandl ung i m Berei ch zwi schen 80 und
120 °C stattfinde.

Zum CGegenst and des Anspruchs 2 benerkte sie, dal3 die
konmbi nierte Veroffentlichung D1-D2 alle Merkmal e di eses
Anspruchs offenbare, weil durch die Verwendung von

hei Ben Danpf in ei nem Aut okl aven di e Tr&ankung und die
Erwarmung in einem Schritt stattfinden, so wie es auch
nach Anspruch 2 in Verbindung mt Anspruch 5 stattfinden
werde. Das G eiche gelte fur D3, weil die hoheren
Tenperaturen von 140 bis 180 °C nur als bevorzugte
Tenperaturen of fenbart seien. Auch niedrigere

Tenperat uren sei en nach D3 offenbart, wenn man nur den
abgel assenen Danpf betrachte, der zur Vorwarnung ei ner
neuen Charge der Hol zwer kst of f st icke verwendet werde.

Di e Beschwerdegegnerin vertrat die Meinung, dal3 eine
Behandl ung mt Wasserdanpf nicht gleichgestellt werden
kénne mt der beanspruchten Trankung bzw. | npragni erung
mt einer Flissigkeit. Nachstliegender Stand der Technik
sei damt das in Dl erwahnte Kochverfahren. Wenn man
Wasser danpf verwende wie in D1, D2 oder D3, bei Dricken
von 1 - 5 atl, seien die Tenperaturen héher als 120 °C.
Es finde kei ne Wasserauf nahne statt, sondern eine
Auf | 6sung der i m Spanmaterial vorhandenen Spannung, was
aus der Tatsache, dall nur die D cke, aber nicht die
Lange und Breite der Hol zwer kst of f st icke zunehne, fol ge.
D e Vergl ei chsversuche seien nicht relevant, weil sie
nur mt wenigen kleinen Sticken, zu den der Danpf freien
Zutritt gehabt habe, durchgeftdhrt worden seien und nicht
nach ei nem der Verfahren entsprechend D1, D2 oder D3,
die alle eine dichtgepackte Schittung von Material in

ei nem Aut okl aven betr af en.
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Ent schei dungsgr tinde

2.1

2480.D

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

Das erteilte Patent enthielt einen unabhangi gen

Anspruch 1 fur ein Verfahren zur W edergew nnung von
Spanen und Fasern, wobei in einemersten Schritt das

Mat erial inpragniert und vorgequollen wrde bis es

m ndestens 50 % sei nes Ei gengewi chtes an | npragni er-

| 6sung auf genomren hatte, in einemzweiten Schritt das
inpragnierte Material erwarnt wurde und in einemdritten
Schritt das so aufgeschl ossene Material durch Siebung
und/ oder W ndsi chtung sortiert wurde. Weviel

| npr &gni er |l 6sung verwendet wurde, war nicht erwahnt.

Der jetzige unabhangi ge Anspruch 1 schrankt den obi gen
Gegenstand weiter ein auf eine Menge |npragnierldsung,
die in UberschulR zugegeben wird und erst abgel assen

wi rd, nachdem das Material m ndestens 50 % sei nes

Ei gengewi chtes an | npragni erl 6sung auf genonmen hat.

Der jetzige unabhangi ge Anspruch 2 schrankt den obigen
Cegenstand weiter ein auf eine Menge | npréagnierldsung,
die so benessen ist, dal, wenn die gesante Fl Ussigkeit
durch das Material aufgenomen ist, dies m ndestens 50 %
sei nes Eigenw chtes entspricht.

Der Schutzbereich des Patents, der durch den Anspruch
mt dem breitesten Schutzunfang, d. h. Anspruch 1 in der
erteilten Fassung, bestimmt wird, ist somt nicht
erweitert.

D ese bei den Anspriche gehen auf di e Konbination von
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Anspruch 1 mt Anspruch 11 bzw. Anspruch 9 in den
urspriunglich eingerei chten Annel deunt erl agen zurick

D e Beschwerdef ihrerin hat noch ausgefihrt, dalR in
Anspruch 11 zusatzlich beansprucht wurde, dalR das
gesante Material durch die |Inpragnierl 6sung bedeckt ist.
Di eses Merkmal sei jetzt in Anspruch 1 nicht enthalten
wodur ch der Schutzbereich erweitert sei

Der erteilte Anspruch 1 hat nicht spezifiziert, weviel
| mpr &gni erl 6sung i n Bezug auf die Material nenge
verwendet werden soll. Imjetzigen Anspruch 1 ist die
Ei nschr ankung auf genonmen, dem Material die

| npr agni erl 6sung i n UberschuB zuzugeben. Sonit kann von
ei ner Erweiterung des Schut zberei ches kei ne Rede sein.

Di e Beschwerdef dhrerin hat bemangelt, dall nach den

j etzigen Ansprichen | npragni erung und Erwar nung
gleichzeitig stattfinden kénnen, ohne dal} dies auf die
Anwesenheit des Materials imAufschl uBbehal ter
beschréankt sei. Dies sei in den erteilten Ansprichen
durch den Rickbezug des Anspruchs 5 auf den Anspruch 3
gewdhr| ei stet gewesen.

Di e gleichzeitige Inpragni erung und Erwérnmung ist nach
dem jetzigen Anspruch 5 auf das Verfahren nach

Anspruch 2 beschrankt, wobei nur soviel |npragnierl 6sung
zugegeben wird, dal das Material m ndestens 50 % seines
Ei gengewi chtes an LOsung auf genommen hat, wenn di ese
Menge an L6sung auf genommen ist. Wenn das Materi al

gl eichzeitig einer |npréagni erung und Erwarnmung
unterworfen wird, kann dies nur in ein und densel ben
Behal ter stattfinden, der damt ein "AufschlulRbehalter”
ist, weil das Material durch die vorherige Inprégnierung
und di e Tenperaturei nwi rkung auf geschl ossen w rd.
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Nach dem jetzigen Anspruch 1 ist die Inpragni erung von
der Tenperaturei nwi rkung dadurch getrennt, dal

dazwi schen der Schritt des Abl assens der restlichen

Fl Ussigkeit stattfindet. Eine deichzeitigkeit von

| npr &gni erung und Erwérnmung i st nach dem Wortl aut des
Anspruchs 1 somt ausgeschl ossen

Der Schut zbereich des Patents ist somt nicht erwitert
wor den.

Wenn das Material, we jetzt in den Ansprichen 1 und 2
beansprucht, auf eine Tenperatur gebracht wird, die

zwi schen 80 und 120 °C liegt, und das "so

auf geschl ossene” WMaterial anschlielend sortiert wrd,
dann ist damt offenbart, dal das Material bei "erhdhter
Tenper atur” auf geschl ossen wi rd.

Wenn imjetzigen Anspruch 1 davon die Rede ist, dall dem
Material in einemersten Schritt eine Losung im

Uber schuR zugegeben wird und das Material mnindestens
50 % sei nes Ei gengew chtes an LOdsung aufnimt, danach
die restliche Fl issigkeit abgel assen wird, danach das
"so inpragnierte" Material auf 80 bis 120 °C erwarnt
wird und das "so aufgeschl ossene” Material sortiert
wird, ist deutlich, dal dieses Verfahren in vier
Schritten stattfindet. Es ist nur die Bezei chnung
"zweiten Schritt", jedoch nicht den zweiten Schritt an
sich, entfernt worden.

Wenn es imjetzigen Anspruch 2 hei 3t, dal3 dem Materi al
in einemersten Schritt eine Losung zugegeben wird, die
so benessen ist, dalR die gesante Fl Ussigkeitsnenge

auf genonmen i st, wenn das Material m ndestens 50 %

sei nes Ei gengewi chtes an L6sung auf genomren hat, danach
das "so inpragnierte" Material auf 80 bis 120 °C erwarnt
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wird und das "so aufgeschl ossene” Material sortiert
wird, ist deutlich, daR dieses Verfahren in drei
Schritten stattfindet. Es sind damt nur die

Bezei chnungen "erster” und "zweiter" Schritt, aber nicht
die Schritte an sich entfernt worden. Dies &ndert sich
ni cht, wenn nach dem Unteranspruch 5 die | npragnierung
und die Erwadrmung in einem Schritt zusammengef aldt
werden; dies war in demerteilten Anspruch 9,

zur uckbezogen auf die Anspriche 5, 3 und 1, auch der
Fall. Es bleiben i nmerhin noch zwei Schritte ubrig. Der
Schut zbereich ist somt nicht erweitert worden.

Wenn das Material in einemersten Schritt die

| npr &gni erl 6sung zu m ndestens 50 % sei nes

Ei gengewi chtes aufnimmt und in einemzweiten Schritt
erwarnt wird, ist gewdhrleistet, dalR das Materi al

i mpréagniert und vorgequollen wrd.

Di e sonstigen Anderungen in den Ansprichen und in der
Beschrei bung betreffen notwendi ge Kl arstell ungen,
Anpassungen an di e geédnderten Anspriche 1 und 2 und die
Wir di gung des bekannten Standes der Techni k, ohne uber
den Inhalt der urspringlich eingereichten Annel de-
unt erl agen hi nauszugehen oder den Schut zberei ch des
Patents zu erweitern.

Die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und (3) EPU sind
somt erfallt.

Klarheit und Stitze in der Beschreibung (Artikel 84 EPU)

Aus dem Zusanmmenhang des Wortlauts der Anspriche 1 und 2
("... die so inpréagnierten Hol zwer kst of fsticke auf 80 °C
bis 120 °C erwarnt werden ...") wird deutlich, dal3 das
Mat erial auf eine Tenperatur erwarnmt wrd, die zw schen



3.2

4.2

2480.D

- 11 - T 0733/99

80 und 120 °C liegt und nicht, wi e von der Beschwerde-
fUhrerin behauptet, einer kontinuierlichen Erwarnmung
unterzogen wird, so dall es di esen Bereich durchlauft.

Wenn man den in Punkt 2.2 genannten Ei nwand so versteht,
dalR der jetzige Anspruch 1 durch die Aufnahne nur eines
Teil s des Anspruchs 11 nicht von der Beschrei bung
gest it zt sei, oder dalR nicht alle wesentlichen Merknal e
imAnspruch 1 enthalten seien (Artikel 84 EPU), gilt

f ol gendes.

Nachdem imjetzigen Anspruch 1 beansprucht ist, dal3 die
| npr agni erl 6sung i m " Uber schuR" zugegeben wird und die
Sticke (d. h. das gesante Material) inpragniert werden
bis sie mndestens 50 % i hres Ei gengewi chtes an Ldsung
auf genommen haben, ist damt inplizit offenbart, dall das
gesante Material von der LOsung bedeckt ist. Dieser

Ei nwand unter Artikel 84 EPU greift daher auch nicht.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Die Kanmer ist der Auffassung, dall die Verfahren nach
den Ansprichen 1 und 2 sich von den Verfahren nach dem
ent gegengehal t enen Stand der Techni k D1, D2 und D3
bereits dadurch unterschei den, dal} | etztere Dokunmente
Verfahren mt einer Danpfbeaufschlagung betreffen, wobei
nicht offenbart ist, dall das Material m ndestens 50 %
sei nes Ei gengewi chtes an Fl Gssigkeit aufninmt.

Di e Beschwerdefihrerin stitzte sich auf die

Ver gl ei chsversuche D4, Seite 1B, wonach bei 3 von

5 Probesticken di e Massenzunahnme zw schen 75 und 85 %
| ag, nachdem sie in ei nem Probekorb wahrend 2 Stunden
hei Bem Wasser danpf unter einem Druck von 1 bar
ausgeset zt waren.
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D e Kammer vermag nicht einzusehen, w e diese

Ver gl ei chsversuche, die grundséatzlich von den Verfahren
gemald D1, D2 oder D3 abwei chen, indem sie keine

Auf schiattung des Materials in ei nem Aut okl aven, sondern
nur eine geringe Zahl von Probesticken in ei nem
Probekorb in einem Fernenter betreffen, relevant fiar die
Beurteilung der Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 sein
kénnen.

Di e Beschwerdefihrerin vertrat hierzu noch die Meinung,
daR nach Ronpp's Chem el exi kon ei ne "L6sung" auch ein
Gas-in-Gas- Gem sch sein kénne. Das nach den in D1, D2
oder D3 offenbarten Verfahren verwendete Danpf -

Luftgem sch sei somt als "Trank- bzw | nprégnierl dsung”
zu betrachten.

Die Kammer teilt diese Meinung nicht, weil nach dem
Wortl aut der Anspriche 1 bzw. 2 ("... Lbésung in

Uber schuR zugegeben wird, die restliche Fl ussigkeit
abgel assen wird ..." bzw ".... LOsung zugegeben w rd,
die so benessen ist, dall die gesante Fl ussigkeit

auf genommen wird") es umdie Inpragnierung mt einer

Fl Gssi gkeit und nicht mt ei nem Danpf-Luftgem sch geht.

Di e Verfahren nach den Ansprichen 1 und 2 sind somt neu
(Artikel 54 EPU).

Nachst | i egender Stand der Techni k

Nachdem das Material nach den Verfahren gemal3 D1, D2
oder D3 mt Danpf und nicht mt der in Anspruch 1
beanspruchten Fl iissigkeit, die i mUberschuR dazugegeben
wi rd, behandelt wird, ist das in D1 als bekannter Stand
der Techni k genannte Kochverfahren (Spalte 1

Zeilen 34 - 45) fiur Anspruch 1 als nachst kormender Stand
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der Techni k zu betrachten

Nach Anspruch 2 wird dem Materi al eine bestimte Menge
Fl Gssi gkeit dazugegeben, die so benessen ist, dal die
gesant e Menge vom Mat eri al aufgenonmen wird und dann

m ndestens 50 % des Ei gengew chtes des Material s
ausmacht. Nachstliegender Stand der Techni k fir diesen
Anspruch ist nach Meinung der Kammer nur das in D3
(Spalte 2, Zeilen 53 - 64) offenbarte Vorwarnverfahren,
wobei eine Charge Material durch den abgel assenen Danpf
ei nes vorangegangenen AufschlielR3schrittes an ei ner
anderen Charge vorgewarnt w rd. Dabei ist zu erwarten
dall durch di e Kondensation auf das vorzuwarnmende

Mat eri al der abgel assene Danpf flissig wird und als

sol cher vom Materi al aufgenonmmen w rd.

Erfinderische Tatigkeit des Verfahrens nach Anspruch 1

Das Verfahren nach Anspruch 1 unterscheidet sich vom
vor bekannt en Kochverfahren dadurch, dal3 die Verfahrens-
schritte | npragni erung und Erwdrnmung nicht gl eichzeitig
stattfinden, sondern dadurch getrennt sind, dal zuerst
Restf | Uissi gkeit abgel assen wird, nachdem das Materi al

m ndestens 50 % sei nes Ei gengew chtes an Fl Ussi gkeit
auf genommen hat .

D eses Merkmal tragt zur LOosung der Aufgabe bei, das
bekannt e Kochverfahren zur W edergew nnung von Spanen
und Fasern umael t schonender und Okonom scher zu
gestalten und hochwertigeres Spanmaterial zu gew nnen
(siehe Streitpatent, Seite 2, Zeilen 33 - 35). Es fallt
weni ger zu entsorgende Kochl auge oder Abwasser an, das
Spanmaterial wird bei niedrigerer Tenperatur

w eder gewonnen und somt weniger in Mtleidenschaft
gezogen. Das Bindemttel bleibt fir eine weitere Nutzung
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vor handen, weil es nicht ausgekocht w rd.

Kei nes der Dokunente D1 bis D3 | egt dem Fachmann di ese
Losung nahe, weil das Material nach di esen bekannten
Verfahren mt kontinuierlich zugefihrte Danpf

beauf schlagt wird und nicht mt einer Flussigkeit

i npréagni ert wird. Auch wenn von ei ner Kondensation auf
dem Material die Rede sein kdonnte, ist bei diesen
Verfahren weder ein Abl assen der Restfl ldssigkeit vor der
Er war mung vor handen, noch ist irgendwo of fenbart, dal3
das Material m ndestens 50% sei nes Ei gengewi chtes an

Fl Gssi gkeit aufninmt.

Aus den Grunden, w e oben unter Punkt 4.2 dargel egt,
vermag di e Kammer auch hier nicht zu erkennen, dal die
Ver gl ei chsversuche (D4 - Seite 2B), die als Beweis dafur
di enen sollten, dall zu einer 2- bis 3-fachen

Di ckenvergroferung, so we sie in der D2 offenbart ist,
ei ne Fl Ussi gkei t sauf nahne von m ndestens 50 % des

Ei gengewi chtes des Materials gehért, relevant sind.

Das Verfahren nach Anspruch 2 unterscheidet sich von dem
aus D3 vorbekannten Vorwar mverfahren dadurch, dall dem
Material nur soviel Trank- bzw. | npragnierfl issigkeit
zugegeben wird, dal die gesante Flussigkeit durch das

Mat eri al aufgenomen wird, wenn es m ndestens 50 %

sei nes Ei gengew chtes an Fl Ussi gkeit aufgenomen hat.

D eses Merkmal dient der LOosung der gl eichen Aufgabe w e
unter Punkt 6.1 genannt.

Auch hier |egt keines der Dokunente D1 bis D3 dem
Fachmann di ese Lésung nahe, weil das Material nach den
bekannten Verfahren mt kontinuierlich zugefthrten Danpf
und nicht mt einer Flussigkeit beaufschlagt wird. Auch
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wenn von ei ner Kondensation auf dem Material die Rede
sein konnte, ist bei diesen Verfahren nicht offenbart,
dalR di e dadurch entstehende Fl Ussigkeit vom Material in
ei ner Menge aufgenommen wird, die m ndestens 50 % des
Ei gengewi chtes des Materials entspricht.

Auf grund der obi gen Ausfihrungen kommt di e Kanmer zum
Schl uf3, dalR die Verfahren nach den Ansprichen 1 und 2
auf erfinderische Tatigkeit beruhen (Artikel 56 EPU)

Prozedural e Fragen

Nach dem Prot okol |l der mindlichen Verhandl ung vor der
Ei nspruchsabtei |l ung wurde di e nundl i che Ver handl ung
damt abgeschl ossen, dall das Patent in einer Fassung
aufrechterhal ten wrde, die widhrend der nindlichen

Ver handl ung durch Anderung der Anspriiche und Anpassung
der Beschrei bung entstanden ist. Das Deckblatt des

Pr ot okol I s bezei chnet di ese Fassung als "die unten
angegebene Fassung".

Die Kammer stellt fest, dall weder das Protokoll noch die
Akte ein Exenplar der Patentunterlagen enthalt, die in
der mindl i chen Verhandl ung besprochen wurden und als die
von der Patentinhaberin genehm gte Fassung, in der das
Patent |aut der in der nmindlichen Verhandl ung

ver kindet en Ent schei dung aufrechterhalten wirde, gelten
kénnen.

Um ei ne ordnungsgenilRe Aktenfldhrung zu gewahrl ei sten
nmu3 das EPA daf ir sorgen, dal} entschei dungserhebliche
Akt enei ngaben unverziglich zur Akte konmmen. Im
vorliegenden Fall liegt die Entschei dungserheblichkeit
darin, daR es um Unterl agen geht, die den Antrag der
Pat enti nhaberin bilden, die der Einsprechenden in der
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nmindl i chen Ver handl ung vorgel egt werden niissen und die
di e Basis der am Ende der nundlichen Verhandl ung
ver kindet en Ent schei dung gebi | det haben.

Falls Unterlagen in einer mindlichen Verhandl ung

ei ngerei cht werden, obliegt es der Einspruchsabteil ung,
di ese Funktion wahrzunehnmen und dafir zu sorgen, dalR den
fornel |l en Bestimmungen, wie z. B. die Leserlichkeit der
Unt erl agen, das Vorhandensein der Unterschrift, die
Zustellung an di e anderen Verfahrensbeteiligten und die
Auf nahnme in die Akte mt Ei ngangsdatum entsprochen

wur de.

Di e Kanmer kann imvorliegenden Fall nur feststellen,
dalR diese Unterlagen in der Akte vollig fehlen

Dies ist als schwerer Verfahrensfehler der

Ei nspruchsabteil ung zu bewerten. Erstens sind Dritte
dadurch nicht in der Lage, Uber Akteneinsicht zu
erfahren, in welcher Fassung das Patent am Ende der
nmindl i chen Ver handl ung aufrechterhal ten wurde. Zweitens
wird damt zumi ndest der Offentlichkeit die Mglichkeit
genonmen, zu uUberprifen, ob die von der Beschwerde-
gegnerin mt Schreiben vom 18. Marz 1999, d. h. nach der
nindl i chen Ver handl ung, eingereichten Unterlagen, die
von der Einspruchsabteilung als Basis fur die
schriftliche Abfassung der angefochtenen Entschei dung
verwendet wurden, tatsachlich densel ben Inhalt haben w e
die Unterlagen, die in der mindlichen Verhandl ung

di skutiert wurden und zur verkindeten Entschei dung

gef Uhrt haben.

Die Karmer stellt fest, dal die von der Beschwerde-
fuhrerin mt i hrem Schrei ben vom 25. Februar 2000
ei ngerei chten Kopi en ei ner handschriftlichen Version der
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Anspriche 1 und 2, datiert mt 5.111.99, mt den zur
angef ocht enen Ent schei dung gehdrenden, mt Schrei ben vom
18. Marz 1999 eingerei chten Ansprichen 1 und 2

Uberei nstimt.

Di e Beschwerdefuhrerin fuhrte aus, dall diese Version
nicht genau mt der Fassung, die sie aus der ntndlichen
Ver handl ung vor der Einspruchsabteilung in Erinnerung
hat, Ubereinstime. Sie verzichte allerdings aus

Ef fi zi enzgrinden auf ihren Antrag auf Zuridckverwei sung
an die erste Instanz zur Feststellung der genauen
Fassung der Anspriche. Fiur die weitere D skussion im
Beschwer deverfahren reiche di ese Fassung der Anspriche
und Beschrei bung aus.

D e Kammer sieht keinen Anl a3, daran zu zweifeln, dal
die mt "5.111.99" datierte handschriftliche Fassung der
Anspriche 1 und 2 die tatsachlich in der nindlichen

Ver handl ung vor der Einspruchsabteilung diskutierte
Fassung di eser aufrechterhal tenen unabhéngi gen Anspriche
i st.

Unt er Berucksichtigung der Tatsache, dall i mvorliegenden
Fal | ei ne Zurickverwei sung an die erste Instanz der

Ver f ahr ensékonom e nicht dient und die vorliegende
Beschwer de ohnehin nicht durch den oben genannten

Ver f ahrensfehl er der Ei nspruchsabteilung veranl a3t war,
war e ei n Auf heben der angefochtenen Entschei dung und

ei ne Zur uckverwei sung an die erste Instanz nicht
angebracht. Deshal b wirde auch ei ne Zurlckerstattung der
Beschwer degebthr nicht der Billigkeit entsprechen.

Ent schei dungsf or nel

2480.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der
Auf | age zuridckverw esen, das Patent mt fol genden
Unt er | agen auf recht zuer hal t en:
Beschr ei bung: Seiten 1 und 2 (handschriftlich
nuneriert), eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung vom 2. Cktober 2001,
Seiten 4 bis 8 gemald Zw schenent schei dung
der 1. Instanz,
Anspr uche: 1 bis 7, eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung vom 2. Oktober 2001,
8 bis 24 gemdlR Zwi schenent schei dung der
1. Instanz,
Fi gur en: Seiten 1/2 und 2/2 genald
Zwi schenent schei dung der 1. Instanz.
Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
M Patin P. Alting van CGeusau
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