14 W (pat) 51/02 Verkindet am
25. Juli 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 20 844

BPatG 154
6.70



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 25. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schroder sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und Dr. Gerster
beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.

Das Patent 197 20 844 wird mit folgenden Unterlagen beschrankt

aufrechterhalten:

Patentanspriche 1 bis 8, Uberreicht in der mindlichen Verhand-
lung vom 25. Juli 2003

2 Seiten Beschreibung Spalten 1 bis 3, Uberreicht in der mundli-
chen Verhandlung vom 25. Juli 2003

2 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 3, gemaf Patentschrift.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 30. April 2002 hat die Patentabteilung 41
des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 197 20 844 mit der Bezeich-

nung



"Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Verzehrgltern

durch Flie3pressen”

widerrufen.

Der Widerruf des Patents wurde im wesentlichen damit begrindet, dass das Ver-
fahren gemaf dem seinerzeit geltenden Anspruch 1 unter Bertcksichtigung der Li-

teraturstellen

(1) "Frozen-Cone: Praxiserfahrungen mit einer neuen Technik",
aus SufRwarenproduktion, Nr 8, 2. Jahrgang, 23. April 1997,
S4

(7) H. Whetstone, "Moulds and Moulding: Examples and Techni-
ques", The Manufacturing Confectioner, June 1996, S 93-99

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Auch die Vorrichtung nach dem

seinerzeit geltenden Anspruch 5 sei ebenfalls nicht patentfahig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, mit der
sie ihr Patentbegehren mit den in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Pa-

tentansprichen 1 bis 8 weiterverfolgt. Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

Verfahren zum Herstellen von Verzehrgutern mit einer ausseren
Schale, welche durch einen in eine Form (9) eintauchenden tem-
perierten Stempel (5) fliessgepresst hergestellt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stempel (5) aus einem Grundkdrper aus
im wesentlichen Kupfer besteht und die mit der Masse des Ver-
zehrgutes in Kontakt kommenden Flachen mit Silber oder einer
Silberlegierung beschichtet sind und der Taupunkt der das Ver-
zehrgut umgebenden Atmosphare unter der Temperatur des

Stempels (5) gehalten wird.



Der Patentanspruch 5 hat folgenden Wortlaut:

Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach einem der An-
spruche 1 bis 4 enthaltend einen in eine Form eintauchbaren tem-
perierten Stempel, dadurch gekennzeichnet, dass der Stempel (5)
und die Form (9) sich in einem im wesentlichen geschlossenen
Gehause (11) befinden.

Die Anspriche 2 bis 4 sowie 6 bis 8 sind Weiterbildungen des Verfahrens nach

Anspruch 1 bzw der Vorrichtung nach Anspruch 5.
Zur Begrindung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin im wesentlichen vorge-
tragen, dass der nunmehr beanspruchte Gegenstand durch die Druckschriften (1)

oder (7) und

(5) "Definierte Schalenstarken durch Frozen Cone", in SiRwaren
Technik und Wirtschaft, Heft 9, Sept 1995, Titelthema,

die von dem aus

(3) EP 0 589 820 A1

bekannten Verfahren ausgehen, nicht nahegelegt werde und damit patentfahig

sei.



Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent be-
schrankt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der in der mundli-
chen Verhandlung uberreichten Unterlagen und den Zeichnungen

gemal Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie widerspricht dem Vorbringen der Patentinhaberin und macht im wesentlichen
geltend, dass der Anspruch 1 bereits nicht zulassig sei, da er eine Agglomeration
von Verfahrens- und Vorrichtungsmerkmalen enthalte. Abgesehen davon werde
der Fachmann durch die Lehre von (1) bzw (7) in Verbindung mit (5), woraus Alu-
minium als Stempelmaterial bekannt sei, in naheliegender Weise zum Gegenstand
des Anspruchs 1 gefuhrt. Ein Zusammenhang zwischen der Materialauswahl fur
die Stempeloberflache und der Aufgabe, einen Beschlag zu vermeiden, kdnne
nicht hergestellt werden.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens wird auf den Aktenin-

halt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig, sie konnte jedoch nur in dem

aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zum Erfolg fuhren.



1. Bezuglich der Zulassigkeit der geltenden Anspruche 1 bis 8 bestehen keine Be-
denken. Deren Merkmale sind sowohl aus den ursprunglichen Unterlagen (vgl An-
spruche 1 bis 6, 9 und 12 iVm S 3 Z 18-26, S 4 Abs 1 und S § Z 27-29) als auch
aus der Patentschrift (vgl Ansprtiche 1 bis 8 iVm Sp 2 Z 6-14) herleitbar.

Die Bedenken der Einsprechenden, dass der Anspruchs 1 nicht zulassig sei, da er
als Verfahrensanspruch Vorrichtungsmerkmale enthalte, sind unbegrindet. Nach
standiger Rechtsprechung kann der Anmelder die Kategorie, die er wunscht, fest-
legen, wenn ihm nach Art und Umfang der offenbarten technischen Lehre ver-
schiedene Moglichkeiten offen stehen. Zu einem Verfahrensanspruch gehoren,
wie im vorliegenden Fall, dabei alle zur Durchfuhrung des Verfahrens zu verwen-
denden Vorrichtungen, sowie die erforderlichen Randbedingungen und Parameter
(BGH GRUR 1986, 163 (Il 1 c) - Bohrhaltige Stahle u BPatG Mitt 97, 368).

2. Das Verfahren zum Herstellen von Verzehrgutern nach Anspruch 1 ist neu. In
keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ist ein Verfahren mit samtlichen im
Anspruch 1 aufgeflhrten Merkmalen beschrieben. Dies wird von der Einsprechen-

den auch nicht bestritten.

3. Das Verfahren zum Herstellen von Verzehrgitern nach Anspruch 1, bei dem ei-
ne auliere Schale durch einen in eine Form eintauchenden temperierten Stempel

fliessgepresst hergestellt wird, beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Dem vorliegenden Patent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der og Art zu
entwickeln, bei dem die Nachteile der aus dem Stand der Technik bekannten Ver-
fahren und insbesondere die Fleckenbildung nicht auftreten (geltende Beschrei-
bung Sp 1 Z 55-58). Bekannte Verfahren zum Herstellen von Verzehrgitern mit ei-
ner aulleren Schale durch Fliesspressen weisen namlich die Nachteile auf, dass
der Stempel mit einem Trennmittel versehen werden muss, um ein Haften von
Schokoladenmasse als Verzehrgut auf dem Stempel zu vermeiden oder eine din-
ne Eisschicht auf dem Stempel zur Fleckenbildung fuhrt (Sp 1 Z 19-54).



Die Aufgabe wird nach Anspruch 1 durch ein Verfahren mit folgenden Merkmalen

gelost:

1) Verfahren zum Herstellen von Verzehrgltern mit einer aulderen
Schale,

2) bei dem in eine Form (9) ein temperierter Stempel (5) eintaucht,

3) und dadurch die aulere Schale fliel3gepresst wird,

4) wobei der Taupunkt der das Verzehrgut umgebenden Atmo-
sphare unter der Temperatur des Stempels gehalten wird,

5) der Stempel (5) aus einem Grundkorper aus im wesentlichen
Kupfer besteht, und

6) dessen mit der Masse des Verzehrgutes in Kontakt kommen-
den Flachen mit Silber oder einer Silberlegierung beschichtet

sind.

Ausgangspunkt war dabei fur den Fachmann, einen Ingenieur der Lebensmittel-
technologie oder Verfahrenstechnik, das den Veroéffentlichungen (1), (5) und (7)
zugrundeliegende aus (3) bekannte sogenannte Frozen-Cone-Verfahren zur Her-
stellung von aufleren Schalen von Schokoladenmassen, bei dem in eine Form ei-
ne temperierte Schokoladenmasse eingefullt, unmittelbar nach dem Einbringen
der Schokoladenmasse ein auf unter 0°C, bevorzugt zwischen —15°C und -30°C,
gekuhlter Stempel in die Masse eingetaucht und die auldere Schale zwischen der
Form und dem eingetauchten Stempel dadurch verfestigt wird (vgl (3) Anspri-
che 1 und 3). Dabei bildet sich nach (5) ein kontrollierter Eisreif auf dem Stempel,
durch den als Trennmittel sichergestellt wird, dass am Stempel keine Schokola-
denmasse haften bleibt. Nach den Ausfiihrungen der Patentinhaberin in der Streit-
patentschrift (Sp 1 Z 39-41) kann es aber durch die dunne Eisschicht zur Flecken-
bildung auf dem Stempel kommen und nach dem Erfahrungsbericht (1) bereitet
diese Eisreifbildung in der praktischen Durchfihrung des Verfahrens Probleme,
die wiederum zu einem Anhaften von Schokoladenmasse am Stempel fihren kén-

nen (vgl (1) unter Die Probleme). Nach (1) und (7) ist es zur Verhinderung der Eis-



reifbildung erforderlich, den Stempel in einer hoch entfeuchteten Atmosphare zu
halten ((1) unter Die Anlage, (7) S 98 li Sp Abs 2). Fur den Fachmann ergibt es
sich ausgehend von (1) und (7) zwar von selbst, dass er, um eine Eisreifbildung
auf dem kalten Stempel zu verhindern, den Taupunkt der das Verzehrgut umge-
benden Atmosphare unter der Temperatur des Stempels halten muss, was be-

kanntlich durch eine hoch entfeuchtete Atmosphare erreicht wird.

Der Fachmann erhalt aber kein Vorbild aus dem Stand der Technik, die weiteren
Nachteile der bekannten Verfahren, namlich das Anhaften von Verzehrgutmasse
auf dem Stempel, insbesondere auch bei Temperaturen warmer als —15°C, wie die
Patentinhaberin vortragt, durch die Verwendung eines Stempels aus einem
Grundkoérper aus Kupfer mit einer Silberbeschichtung fur die mit dem Verzehrgut
in Kontakt kommenden Flachen als Stempelmaterial zu beseitigen. Bei (1) werden
zur Verbesserung des Kalteubergangs die Kontaktstellen mit einem Gemisch von
Alkohol und Glyzerin bespriht, was nach Auffassung des Senats auch das Auf-
bringen einer Trennschicht auf dem Stempel bedeutet. Aus (5) geht zwar hervor,
dass als Stempelmaterial beim Frozen-Cone-Verfahren glatt poliertes Aluminium
eingesetzt wird, das eine gute Warmeleitfahigkeit aufweist. Kupfer und Silber sind
zwar ebenfalls Materialien mit einer guten, und wie die Einsprechende vortragt,
sogar etwas besseren Warmeleitfahigkeit als Aluminium. Es bestand aber fur den
Fachmann keine Veranlassung, die bekannten Aluminiumstempel durch wesent-
lich kostspieligere, mit Silber beschichtete Kupferstempel zu ersetzen, nachdem
offensichtlich beim bekannten Verfahren keine Probleme wegen der etwas
schlechteren Warmeleitfahigkeit des Aluminiums auftraten. Die Einsprechende
konnte demgegenuber nicht belegen, dass dieser Effekt auch mit dem Stempel
aus Aluminium verwirklicht wird, oder dass vor dem Anmeldetag des Streitpatents
mit Silber beschichtete Stempel aus Kupfer als Grundmaterial bereits bei einem
gattungsgemallen Verfahren verwendet wurden. Es war daher fur den Fachmann
nicht naheliegend, mit Silber beschichtete Stempel aus im wesentlichen Kupfer als
Grundmaterial zu verwenden, und damit, wie die Patentinhaberin glaubhaft vor-

tragt, gegenuber dem Stand der Technik den Vorteil zu erreichen, dass bei einem



gekuhlten trockenen Stempel die Verzehrgutmasse nicht am Stempel haften
bleibt.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen gehen nicht Uber die
Lehren der vorstehend abgehandelten Druckschriften hinaus und flhren den
Fachmann ebenfalls nicht zum vorliegend beanspruchten Verfahren. Auch eine

Zusammenschau des Standes der Technik ergibt keine weiteren Gesichtspunkte.

4. Nach alledem ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 neu, beruht
auf einer erfinderischen Tatigkeit und ist auch zweifelsfrei gewerblich anwendbar,

sodass dieser Anspruch Bestand hat.

Der nebengeordnete Anspruch 5 ist auf eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des
Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet. Bezuglich Neuheit und erfinderischer Tatig-
keit gelten fur ihn die oben dargelegten Gesichtspunkte gleichermalden, sodass

dieser Anspruch ebenfalls Bestand hat.
Das gleiche gilt fur die auf den Patentanspruch 1 rickbezogenen Anspriche 2 bis
4 sowie fur die auf den Patentanspruch 5 ruckbezogenen Anspriche 6 bis 8, die

jeweils weitere, Uber platte Selbstverstandlichkeiten hinausgehende Ausfihrungs-

formen betreffen.

Schroder Wagner Harrer Gerster
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