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Sachverhalt und Antréage

D e Beschwerdefidhrer | und Il (Ei nsprechender | und I1)
haben gegen di e Zw schenent schei dung der

Ei nspruchsabtei | ung Uber die Aufrechterhal tung des
Patents Nr. 0 569 937 in gedndertem Unf ang Beschwerde
ei ngel egt .

GemalR der Zw schenent schei dung blieb eine von dem

Ei nsprechenden | verspatet vorgebrachte offenkundi ge

Vor benut zung durch Ver kauf ei ner Verpackungsmaschi ne mt
ei ner Hubvorrichtung gemaf3 Zei chnung 700 E 052 an die
Fa. FG Frischwarengesell schaft nmbH (i m fol genden:

Vor benut zung a)) nmangel s fehl ender Rel evanz

unber tcksi chti gt .

Von den von dem Ei nsprechenden |1 behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zungen, nadm ich einer mt der

Ei nspruchsbegr indung behaupt et en Zur schaustel | ung ei ner
Arbeitsstation der Fa. Verpaco AG auf der Messe

"I nterpack 1990" (i m fol genden: Vorbenutzung b)) und
einer mt Ei ngabe vom 14.04. 2000 behaupteten Lieferung
ei ner Verpackungsmaschine mt einer derartigen
Arbeitsstation an die Ml kerei Krakau in Krakau (im

f ol genden: Vorbenutzung c)) wird in der

Zw schenent schei dung nur auf di e Vorbenutzung b)

ei ngegangen. Der fur jede dieser beiden behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zungen angebot ene Zeuge wurde nach
dem Pr ot okol | Uber di e Bewei sauf nahnme ausschlief3lich zu
der behaupteten of f enkundi gen Vor benut zung b) ver nonmen.
D ese behauptete of f enkundi ge Vor benut zung, von der sich
bei der Zeugenei nvernahne herausstellte, dalR der als

of f enkundi g vor benut zt behauptete Gegenstand nicht mt
denj eni gen der behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung c)
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sondern mt denjenigen einer weiter von der

Ei nsprechenden |1 behaupt eten of f enkundi gen Vor benut zung
d) Ubereinstimt, blieb als nicht erw esen

unber tcksi chti gt .

Die weiter von dem Ei nsprechenden Il mt Ei ngabe vom
14. 04. 2000 behaupt et e of f enkundi ge Vor benut zung d)
betrifft Lieferungen einer Hubeinheit 6000 der Fa.
Verpaco AG Als Beweis hierfiar wurde der gleiche Zeuge
wi e fur die beiden anderen von dem Ei nsprechenden |
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen angeboten. In
der angefochtenen Zw schenent schei dung wird auf diese
behaupt et e of f enkundi ge Vor benut zung ni cht ei ngegangen.

Am 9. Juli 2003 fand ei ne mindliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt.

i) Die Beschwerdefihrer | und Il beantragten die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und den
Wderruf des Patents, hilfsweise die Zurickverwei sung
der Angel egenheit an die erste Instanz.

i1) Der Beschwerdegegner beantragte, di e Beschwerde
zur ickzuwei sen, hilfsweise die Zurickverwei sung der

Angel egenheit an die erste |Instanz.

Anspruch 1

Der der Zw schenent schei dung zugrundel i egende geanderte
Anspruch 1 lautet wie fol gt:

"Arbeitstation (1, 2, 3) integriert in eine
Ver packungsmaschine mt einem Cberteil (6) und einemin
ei ne abgesenkte Stellung senkbaren bzw. in eine
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angehobene Stellung anhebbaren Unterteil (7) und einer
Hubei nri chtung zum Ausf Uhren der Bewegung des Unterteils
mt weni gstens ei nem Paar parallel zuei nander
ausgerichteter Fuhrungsstangen (9, 10, 11), die an i hrem
oberen Ende fest mt dem Oberteil (6) und an ihrem
unteren Ende fest mt einemJoch (18) verbunden sind,

auf den FOhrungsstangen (9, 10, 11) | aufenden
Fuhrungsbuchsen (23), die mt dem Unterteil (7)

ver bunden sind, mt einem Kni ehebel system (24, 25),

wel ches mt den Fuhrungsbuchsen (23) verbunden ist und
wel ches so angebracht ist, dall es in der gew nkelten
Stel lung das Unterteil dber die Fihrungsbuchsen in der
unteren Stellung und in seiner gestreckten Stellung in
der obersten Stellung halt und einer Kol ben-
Zylindereinrichtung (33) mt dem Kol ben bzw. dem
Zyl i nder zugeordneten Angriffspunkten, von denen der
eine mt demJoch (18) und der andere mt dem

Kni ehebel system (24, 25) verbunden ist, wobei der eine
aulBere Drehpunkt des Kni ehebel systens nmit der
Fihrungsbuchse und der andere &ufRere Drehpunkt mt der
Fuhrungsstange mttel s eines Drehl agers verbunden sind
und wobei an jeder Seite der Arbeitsstation (1) eine
erste und eine zweite FiUhrungsstange vorgesehen sind,
die jeweils durch die mt der FiUhrungsstange verbundenen
Schenkel bil dende Hubwel I en (19) untereinander verbunden

si nd".

D e Beschwerdefidhrer I und Il haben imschriftlichen
Verfahren und in der mindlichen Verhandl ung im
wesent|ichen fol gendes vorgetragen

i) I m H nblick auf die Arbeitsstation nach Anspruch
1 seien di e behaupteten of f enkundi gen
Vor benut zungen a), c¢) und d) rel evant.
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Gegentber der behaupteten of f enkundi gen Vor benut zung c)
sei die Arbeitstation nach Anspruch 1 nicht neu

Ausgehend von den Ubri gen behaupteten of f enkundi gen
Vor benut zungen a) und d) als néchst kommenden Stand der
Techni k kdne der Fachmann, bspw. umdie Arbeitstation
versteift auszubilden, in naheliegender Wise zu dem
Auf bau der Arbeitstation nach dem Anspruch 1

i) Kei nes der verspéateten Vorbringen zu den
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen a), c¢)
und d) konne als ein taktischer M RBbrauch des
Ver f ahr ens angesehen werden.

D e di esbeziigli chen Tatsachen und Beweismttel seien
namich jeweils sofort eingereicht worden, nachdem von

i hnen Kenntnis erlangt worden sei. ImH nblick auf die
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen c) und d) sei
auch zu bericksichtigen, dal diese nicht auf die

Ei nsprechende 11 zurickgi ngen, sondern auf die
mttlerweile in Konkurs gegangene Fa. Verpaco. Somt sei
es nicht ohne weiteres ndglich gewesen, Kenntnis uber

di ese Vor benutzung zu erl angen.

i) Di e Berucksichtigung di eser behaupteten
of f enkundi gen Vor benut zungen vor der
Ei nspruchsabtei l ung hatte auch zu kei ner
Ver f ahrensver zégerung gef ihrt. Da al s Nachwei s
fur di e behaupteten of fenkundi gen Vor benut zungen
c) und d) jeweils der gleiche Zeuge (Herr Schrdck)
genannt worden sei, hatte eine Zeugenei nver nahne
i n der nundlichen Verhandl ung vor der
Ei nspruchsabtei lung, in der dieser Zeuge ohnedies
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betreffend di e behauptete of fenkundi ge

Vor benut zung b) ei nver nonmen worden sei,

ei nver nommen werden kdnnen, ohne dall es dadurch
zu ei ner Verfahrensverzdgerung gekomen war e.

D es gelte unsonmehr als zu Beginn der nundlichen
Ver handl ung davon auszugehen gewesen sei, dal3 die
Ar bei t sstati onen nach den behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zungen b) und c) sachlich
m t ei nander Ubereinstimten, so dal sich diese
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen nur

hi nsichtlich der Art unterschieden, auf die sie
der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden

sei en.

Di e Berucksichtigung der behaupteten of fenkundi gen

Vor benut zungen a), c¢) und d) vor der Einspruchsabteil ung
hatte auch der Rechtssicherheit fir Dritte gedient, weil
ei ne Uberpriufung der Patentfahigkeit eines Anspruchs nur
dann vol | standi g sei, wenn der gesante verfugbare

rel evante Stand der Techni k berlcksichti gt werde.

Der Beschwerdegegner hat imschriftlichen Verfahren und
in der nundlichen Verhandl ung i mwesentlichen fol gendes
vor get ragen

i) I m Hi nblick auf die Arbeitsstation nach
Anspruch 1 sei keine der behaupteten
of f enkundi gen Vor benut zungen a), c¢) und d)

rel evant.

Von der behaupt eten of f enkundi gen Vor benut zung c)
unterschei de sich die Arbeitstati on nach dem Anspruch 1
durch wesentliche Merkmal e. Di e behaupteten
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of f enkundi gen Vor benut zungen a) und d) | agen noch weiter
ab.

i) D e Unstande, unter denen di e behaupteten
of f enkundi gen Vor benut zungen a), c¢) und d)
ver spat et vorgebracht worden seien, seien als
t akti scher M RBbrauch anzusehen.

Di e di esbeziigli chen Tatsachen und Beweismttel seien
nam i ch zum ei nen nicht innerhalb der Einspruchsfri st

ei ngerei cht worden und verspatet auch nicht jeweils dann,
wenn von i hnen Kenntnis erlangt worden sei. Vielnehr sei
der Patentinhaberin zeitweise Information vorenthalten
worden, weil diese lediglich scheibchenweise, in Art

ei ner Sal am taktik, eingereicht worden sei.

Dies gelte auch imHi nblick auf die behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zungen c¢) und d), denn dadurch,
dalR ei ne Ei nvernahme des Zeugen bereits mt der

Ei nspruchsbegr iindung angebot en worden sei, mnisse davon
ausgegangen werden, dal3 di e Ei nsprechende Il Uuber den
angebot enen Zeugen bereits zu di esem Zeit punkt Kenntnis
von den behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen c)

und d) gehabt habe. Diese Kenntnis sei aber nicht zum
Zei t punkt der Kenntni snahnme in das Verfahren eingebracht

wor den.

i) Zu berucksichtigen sei auch die bisherige |ange
Ver f ahr ensdauer und der Unstand, dal3 eine
Ber Gicksi chtigung des verspateten Vorbringens zu
den behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen a),
c) und d) zu einer erheblichen Verzdgerung des
Ei nspruchsverfahrens gefihrt héatte, da es einer
Vertagung der nundlichen Verhandl ung i m
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Ei nspruchsverfahren bedurft hatte. Eine derartige
Ver f ahr ensver zégerung sei weder der

Pat ent i nhaberin zunmut bar, noch auch aus G inden
der Rechtssicherheit fur Dritte annehnbar.

Ent schei dungsgr inde

1

2205.D

Behaupt et e of f enkundi ge Vor benut zungen a) und d)

D e Kammer ist nach Abwadgung der von den Parteien

di esbeziigl i ch vorgetragenen Argumente der Uber zeugung,
dall kei ne dieser behaupteten offenkundi gen

Vor benut zungen a) und d) so relevant ist, dal sie der
Aufrechterhal tung des Streitpatents mt dem geanderten
Anspruch 1 ent gegensteht.

D ese behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen bl ei ben
aus di esem Grunde unberiicksichtigt (Artikel 114 (2) EPU).

Behaupt et e of f enkundi ge Vor benut zung c)

Rel evanz

Bezlgli ch der behaupteten of f enkundi gen Vorbenutzung c)
i st di e Kammer nach Abwédgung der von den Parteien

di esbeziigl i ch vorgetragenen Argumente der Uber zeugung,
dalR die Arbeitstation nach di eser behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zungen, falls sie erw esen ware,
al s der nachst konmende Stand der Techni k i m Hi nblick auf
den geéanderten Anspruch 1 anzusehen ist. Diese
behaupt et e of f enkundi ge Vor benut zung i st somt so

rel evant, dald sie, sofern sie erwi esen ist, bei der
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Priaf ung der Rechtsbest andi gkeit des Anspruchs 1 zu
ber Gcksi chtigen ist.

Urst &nde des verspéateten Vorbringens

D e Kammer vernmag aus den Unst &nden unter denen die
behaupt et e of f enkundi ge Vor benut zung c) verspat et

vor gebracht worden ist nicht zu schlielRen, dalR es sich
dabei um ei nen taktischen M RBbrauch gehandelt hat.

Dem Beschwer degegner i st zwar zuzustimen, dal die

Tat sachen und Beweisnmittel, auf die ein Ei nspruch
gestutzt wird, innerhalb der Einspruchsfrist

ei nzurei chen sind, und dal} verspatet eingereichte

Tat sachen und Bewei smittels gemdalR Artikel 114 (2) EPU

ni cht bericksichtigt werden brauchen. D e Kamrer kann
sich aber den Argunenten des Beschwerdegegners, nach
denen das verspatete Vorbringen zur behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zung c) einen taktischen M Bbrauch
darstellt, nicht anschlielen.

Nach Auffassung der Kammer ist hinsichtlich der Unstande
des verspateten Vorbringens zu der behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zung c) zu bericksi chtigen, daf,
nach dem di esbeziigl i chen Vorbri ngen der Ei nsprechenden
1, der Gegenstand der behaupteten of fenkundi gen

Vor benut zung c) nicht ganzlich neu in das

Ei nspruchsverfahren eingefihrt worden ist. Nach di esem
Vor bringen stimte namich die Arbeitstation nach der
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung c) mt derjenigen
nach der behaupteten of f enkundi gen Vor benut zung b)
uberein (vgl. die Eingabe der Einsprechenden Il vom
14.04.00, Seite 2).
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I nsof ern i st auch die Aussage des Abschnitts 7. des
Prot okol I s zur nundlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabtei l ung vom 22. 08. 00 ni cht verstéandli ch,
gemalR der durch die eingereichten Unterlagen keine
Ver bi ndung zwi schen der auf der Messe "I nterpack 1990"
ausgestel I ten Maschi ne und der nach Krakau gelieferten
Maschi ne und somt zw schen den behaupt et en

of f enkundi gen Vor benut zungen b) und c) herleitbar war.
Da das Bestehen dieser Verbi ndung von dem Ei nsprechenden
|1 behauptet wurde und die zu den behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zungen b) und c) eingereichten
Unt erl agen di eser Behauptung ni cht entgegenstehen, ware
bis zum et wai gen Bewei s des Gegensteils durch die

Ver nehmung des angebot enen Zeugens vom Best ehen di eser
Ver bi ndung zw schen den behaupt et en of f enkundi gen

Vor benut zungen b) und c) auszugehen gewesen.

Es ware somt davon auszugehen gewesen, dal3 sich die
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen b) und c) nur
hinsichtlich der Art und Wi se unterscheiden, in der
jede dieser Arbeitstationen der Offentlichkeit
zugangl i ch gemacht worden sein soll.

Der angefochtenen Entschei dung i st nicht zu entnehnen,
ob bei der Auslibung des Ernessens nach Artikel 114 (2)
EPU i n Bezug auf die verspatet behauptete offenkundi ge
Vor benut zung b) bericksichtigt worden ist, dal die
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen b) und c) - we
dem schriftlichen Vorbringen des Einsprechenden Il zu
ent nehmen - nicht auf den Ei nsprechenden |1, sondern auf
eine weitere Firma, namich die Fa. Verpaco AG

zur uickgehen.
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Nach den Ausfihrungen des Beschwerdefihrers Il in der
nundl i chen Ver handl ung erschwerte di eser Unstand das
Bentihen, Information wi e auch Unterl agen tUber die

Vor benut zung di eser Arbeitstation zu erlangen. D eses
Beniihen wur de nach den Ausf Uhrungen des

Beschwerdef thrers 11 weiter dadurch erschwert, dal diese
Fi rma auf grund ei nes Konkurses nicht nehr existiert und
deshal b Unterl agen betreffend di e behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zungen nur schwer zuganglich waren.
Di eses Vorbringen des Beschwerdefihrers Il blieb
unbestritten. Es sind auch kei ne Anhal t spunkt e daf Gr
ersichtlich, die Zweifel an der Richtigkeit dieses

Vor bringens rechtfertigen kdnnten.

| m Gegensat z zur Auffassung des Beschwer degegners vermag
di e Kammer deshal b in dem verspéteten Vorbringen zur
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung c) keinen
Anhal t spunkt daf ir zu erkennen, dald der Ei nsprechende |
bereits wahrend der Ei nspruchsfrist oder zu einem
friheren Zeitpunkt Kenntnis betreffend di e behauptete

of f enkundi ge Vorbenut zung c) hatte. Damt ist ein

takti sch m Bbr&uchliches Verhal ten des Ei nsprechenden |
ni cht nachgew esen, gendl3d dem gegen das Prinzip von
Treu und G auben verstoflend, zunadchst bereits vorhandene
| nformati on zurickgehalten wird, um w e von dem
Beschwer degegner behauptet, - durch Ei nfihren dieser

I nformati on zu ei nem spateren Zeitpunkt - die
Mogl i chkeit des Beschwer degegners darauf entsprechend zu

reagi eren, zu behi ndern.

Ver f ahr ensver zdéger ung

Nach Auffassung des Beschwerdegegners wurde genald der
angef ocht enen Ent schei dung di e behauptete of f enkundi ge
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Vor benut zung c) auch deshal b zurecht unbertcksichti gt

gel assen, weil eine Bericksichtigung di eses verspateten
Vor bri ngens, insbesonders aufgrund der dann
erforderlichen Zeugenei nver nahnme hi erzu, zu einer

Ver f ahr ensver zégerung gef ihrt hatte, mt negativen
Auswi r kungen ni cht nur auf den Patentinhaber sondern, im
Hi nblick auf den dann ungekl arten Rechtsbestand des
Streitpatents, auch auf die Rechtssicherheit fur Dritte.

D e Kammer ist diesbeziglich der Auffassung, dall eine
Ber iicksi chti gung der behaupt et en of f enkundi gen

Vor benut zung c¢) im Ei nspruchsverfahren nicht

not wendi gerwei se zu ei ner Verfahrensverzdgerung gef uhrt
hatte. Imvorliegenden Fall stimm nach dem Vorbringen
des Einsprechenden Il die Arbeitstation nach der
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung c) mt derjeni gen
nach der behaupteten of f enkundi gen Vorbenut zung b)
Uberei n. Bericksichtigung der behaupteten of f enkundi gen
Vor benut zung c) hatte somt keiner die Konplexitat des
Ver f ahrens er hohenden Ber tcksi chti gung ei nes grundl egend
unt er schi edl i chen techni schen Gegenstandes bedurft. Da
ferner betreffend di e behauptete offenkundi ge

Vor benut zung b) in der mindlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabt ei | ung ei ne Bewei sauf nahne durch Ver nehmung
ei nes Zeugens durchgef ihrt wurde und zum Nachwei s der
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung c) der gl eiche
Zeuge angeboten war, hatte eine Vernehmung di eses
Zeugens zu dieser zweiten Art und Weise, durch die die
Arbeitstation der Offentlichkeit zuganglich gemacht sein
soll, in der gleichen mindlichen Verhandl ung

dur chgef hrt werden kénnen.

Da di e behauptete of fenkundi ge Vor benut zung i nnerhal b
des nach Regel 71 a EPU besti mten Zeitpunkts in das
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Ver fahren ei ngef thrt worden ist, hatte es der

Ei nspruchsabtei l ung auch frei gestanden, ggf. unter

vor heri ger Ergédnzung des Bewei sbeschl usses, die Parteien
vor der nundlichen Verhandl ung auf di e Absicht

hi nzuwei sen, den Zeugen ni cht nur zur behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zung b) sondern auch zur

behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung c) zu vernehnen.

Di e Berucksichtigung des verspéateten Vorbringens zu der
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung c) im

Ei nspruchsverfahren hatte somt zu keiner

Ver f ahr ensver zégerung geftuhrt, die es rechtfertigen

wir de di ese behaupt et e of f enkundi ge Vor benut zung ni cht
zu berucksi chti gen.

Zusanmenf assung

Nach Auffassung der Kammer hat di e Ei nspruchsabteil ung
bei der Ni chtbericksichtigung der behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zung c) das i hr nach

Artikel 114 (2) EPU eingeraunte Ermessen in
unzutreffender Weise ausgelbt, weil, w e ausgefihrt,

di ese of f enkundi ge Vor benut zung i m Ei nspruchsverfahren
zu bericksichtigen gewesen wire, da die Arbeitstation
nach di eser behaupteten of f enkundi gen Vor benutzung al s
rel evant anzusehen ist und ein taktischer M Bbrauch

ni cht zu erkennen ist. Dariberhi naus hatte eine

Ber Gicksi chtigung di eser behaupteten of f enkundi gen

Vor benut zung auch ni cht notwendi gerwei se zu ei ner

Ver f ahr ensver zégerung gef thrt.
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3. Zur ickver wei sung

Santliche Partei en haben hilfsweise beantragt, die
Angel egenheit zur weiteren Entscheidung an die

Ei nspruchsabt ei | ung zurtickzuwei sen. Die Kanmer hélt es
far geboten in Ausibung ihres Ernessens gemal

Artikel 111 (1) EPU die Angel egenheit an die

Ei nspruchsabt ei | ung zur ickzuverwei sen, weil die

Arbei tstation nach der behaupteten offenkundi gen

Vor benut zung c) (Lieferung einer Verpackungsmaschi ne an
die Mol kerei Krakau) fur den Fall, dall sie nachgew esen
wird, erstmals als Stand der Technik imH nblick auf den
Recht sbest and des Anspruchs 1 des Streitpatents zu

ber ticksi chti gen ware und den Parteien fir diesen Fal
di e Miglichkeit eines Verfahrens in zwei |nstanzen

ei nger aunt werden soll.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

D. Spigarelli A. Burkhart
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