BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT
PATENTAMTS OFFI CE

rner Verteil erschl issel:

] Veroffentlichung i mAB|

] An Vorsitzende und Mtaglieder
X] An Vorsitzende

] Keine Verteilung

CHAMBRES DE RECOURS
DE L’ OFFI CE EUROCPEEN
DES BREVETS

ENTSCHEI DUNG

vom 12. Marz 2004

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0702/01 - 3.2.6

Annel denunmer ; 97110588. 7

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0849034

| PC. B23Q 16/ 08

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Kuppl ungsvorri chtung

Pat ent i nhaber:
System 3R International AB

Ei nsprechender:
Erowa AG

Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen:
EPU Art. 54(1), 83, 123(2), (3), 111(1),

Schl agwor t :

(2)

"Zul &ssi gkeit der geadnderten Anspriche - ja"

"Neuheit - ja"
" Zur uckverwei sung - ja"

Zitierte Entschei dungen:

Oientierungssat z:

EPA Form 3030 06. 03



Européisches European Office européen

0) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0702/01 - 3.2.6

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekamrer 3.2.6
vom 12. Marz 2004

Beschwer def threr: System 3R I nternational AB
(Pat enti nhaber) Sorterargatan 1
SE- 162 26 Val | i ngby (SE)

Vertreter: Zi nngrebe, Horst, Dr. rer. nat.
Saal baustrafe 11
D- 64283 Dar nst adt (DE)

Beschwer degegner : Erowa AG
(Ei nsprechender 01) W nkel stral3e 8
CH 5734 Rei nach (CH)

Vertreter: Rottmann, Maximlian R
c/ o Rottmann Zi mernmann + Partner AG
d attal strale 37
CH 8052 Zirich (CH)

Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opai schen Patentanmts, die am 14. Mai 2001
zur Post gegeben wurde und mt der das
eur opdi sche Patent Nr. 0849034 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist.

Zusammenset zung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting van Geusau
M tglieder: G c. Kadner
M J. Vogel



- 1- T 0702/ 01

Sachverhalt und Antréage
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Auf die am 27. Juni 1997 unter |nanspruchnahnme einer
deutschen Prioritat vom 2. Dezenber 1996 ei ngereichte
eur opai sche Pat entannel dung Nr. 97 110 588. 7 wurde das
europai sche Patent Nr. 849 034 erteilt.

CGegen das erteilte Patent |egten drei Ei nsprechende
gest it zt auf die Einspruchsgrinde der Artikel 100 a) EPU
(Ei nsprechende 01 bis 03) und Artikel 100 b) EPU

(Ei nsprechende 01) Einspruch ein und beantragten den

W derruf des Patents.

D e Einspruchsabteilung widerrief das Patent mt ihrer
am 14. Mai 2001 zur Post gegebenen Entschei dung.

Si e kam zu dem Ergebni s, dafll der CGegenstand des
jeweiligen Anspruchs 1 gemal3 Haupt- und Hi |l fsantrag zwar
die Erfordernisse der Artikel 123 (2), (3), 83 und 54 (1)
EPU erfiill e, jedoch gegeniiber dem gel tend genachten

Stand der Techni k nicht auf erfinderischer Tatigkeit

ber uhe.

Ei ne behaupt et e of f enkundi ge Vorbenut zung durch die

Ei nsprechende 03 wurde im Hinblick auf den schriftlich
vorliegenden Stand der Technik, mt dem der Wderruf des
Pat ents begrindet wurde, nicht aufgegriffen.

Cegen di ese Entscheidung hat sich die Beschwerdefihrerin
(Patenti nhaberin) am 18. Juni 2001 beschwert, am

20. Juni 2001 di e Beschwerdegebihr bezahlt und mt am
19. Septenber 2001 ei ngereichter Beschwerdebegrindung

i hren Antrag auf Aufrechterhaltung des europai schen
Patents Nr. 849 034 begrindet.
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Mt dem am sel ben Tag ei ngegangenen Schrei ben vom
11. Oktober 2001 nahm di e Ei nsprechende 02 ihren

Ei nspruch zurick

D e Beschwerdekamer hat in ihremmt der Ladung zur
nmindl i chen Ver handl ung Uber sandten Bescheid vom

15. Dezenber 2003 zur erneut vorgebrachten behaupteten
of f enkundi gen Vor benut zung mitgeteilt, dal deren
Substantiierung, auch imHi nblick auf eine nogliche
Cehei mhal t ungsver ei nbarung, ausrei chend erschei ne. Zur
Frage fehl ender Cehei mhal tungsverpflichtung kdénnten im
weiteren Bestreitensfalle auch eidesstattliche

Ver si cherungen der benannten Zeugen bei gebracht werden.

Di e Zul assigkeit der mt der Beschwerdebegrindung

ei ngerei chten neu formulierten Anspriche erschei ne
fraglich, weil nicht klar sei, ob die Anderungen durch
di e Ei nspruchsgrinde veranl al3t seien.

Die Giltigkeit eines Prioritéatsrechtes werde in der
Regel erst bei Vorl age eines Standes der Techni k genald
Artikel 54 (2) EPU geprift.

Auf Vorl age neuer Unterlagen durch die Patentinhaberin
am 17. Februar 2004 erschien der Kammer di e behauptete
Vor benut zung von erhohter Rel evanz, so dal3 sie den
Beschwer degegneri nnen anheimstellte, wegen der kurzen
Zeit bis zum anberaunten Verhandl ungsterm n di e Zeugen
fiar die nmindliche Verhandl ung auf ei gene Kosten

berei tzuhal t en

Auf den Antrag der Einsprechenden 01 vom 5. Marz 2004,
mt dem sie um Verl egung der mindlichen Verhandl ung
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wegen | auf ender Vergl ei chsgesprache bat, hielt die
Kanmer mt Bescheid vom 8. Mirz 2004 am fest geset zten
Ver handl ungsterm n fest.

Mt Schrei ben vom5. Marz 2004 zog di e Einsprechende 03

i hren Ei nspruch zurick.

Am 12. Marz 2004 fand ei ne mindliche Verhandl ung statt,
in der nur noch die Beschwerdefihrerin und die
Beschwer degegnerin (Ei nsprechende 01) vertreten waren.
Von dem i m Verfahren befindlichen relevanten Materi al
wur den fol gende von der Beschwerdef threrin wahrend der
Ver handl ung erneut eingereichte Dokunmente diskutiert:

D12: Prospekt der Fa. Hirschmann "M N FI X"
vom 03. 04. 97

D13: Ent wur f szei chnung der behaupt et en Vor benut zung

D e Beschwerdegegnerin | egte noch fol gendes
nachver of fentlichtes Dokunent vor

D18: Kat al ogbl att der Fa. Hi rschmann " Spannsyst em 5000
f ir Senker odi er maschi nen" vom 03. 07. 02,

das eine vergrofRerte Darstellung des Bil des von D12,
Rickseite, |inks oben, zeigen solle.

Di e Beschwerdef idhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents gemald Haupt antrag,
vorgel egt in der mindlichen Verhandl ung;

hi | f swei se
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auf der Gundl age der Hilfsantrége 1 oder 2, eingereicht
mt Schrei ben vom 17. Februar 2004 und 2. Marz 2004.

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwerde und Wderruf des Patents.

Anspruch 1 des Hauptantrags | autet:

" Spannsyst em unf assend ei nen Wer kst tick- Bear bei t ungskopf
(1) mt einem Kupplungsorgan (40), ein

Kuppl ungsgegenst tick (90) und ei nen Zugbol zen (30), wobei
an dem Wer kst tick- Bear bei t ungskopf (1) eine

dr ucknmedi unbet ati gbare Spannei nrichtung (10, 15, 17, 19,
20) far den Zugbol zen (30) vorgesehen ist, das

Kuppl ungsorgan (40) eine axial e Referenzachse (Z-Achse
50) sowie an seiner Stirnseite in einer zur

Ref erenzachse senkrechten Ebene angeordnete, eine Z-

Ref erenz defini erende Referenzteile (42, 44, 46) fir ein
erstes Referenzsystem aufwei st und das

Kuppl ungsgegenst tick (90) an seiner Stirnfl &ache

Ref erenzgegenteile (91, 93, 98, 95, 97, 99) fir das
erste Referenzsystem besitzt,

dadurch gekennzei chnet, dal3

das Kuppl ungsorgan (40) von ei nem Kuppl ungsteil (60)

unf angméalli g ungeben ist, dessen Achse (Z -Achse) mt der
Ref erenzachse (50) kollinear ist und das eine Z -

Ref erenz defini erende Referenzel enente (61, 63, 65, 67)
auf wei st, wel che einem zweiten Referenzsystem zugeor dnet
sind, und dal

das Kuppl ungsgegenstick (90) beziglich seiner Achse (100)
gegeniuberli egende, abgefl achte achsparallele

Unf angsabschnitte (92, 94) zum Eingriff eines

Wer kzeugwechsel - Magazi ngrei fers aufwei st, und dald



Xl .

0918.D

- 5 - T 0702/ 01

dem Kuppl ungsteil (60) ein zweiter Zugbol zen (58) fur
di e Spannei nri chtung zugeordnet ist, welcher amunteren
Ende Abfl achungen (53, 55) aufweist, deren Lage in Z-

Ri chtung die gleiche ist wie die Lage der

Unf angsabschnitte bei mt dem Kuppl ungsgegenst tick (90)
ver bundenem Zugbol zen (30)."

Di e Beschwerdefihrerin vertrat die Auffassung, der
Gegenstand des Anspruchs 1 sei in den ursprunglich
ei ngerei chten Unterlagen in di esem Zusanmenhang

of fenbart und durch den zustandi gen Fachmann ohne
wei t eres ausf dhr bar.

Er sei neu gegenuber dem zitierten druckschriftlichen
Stand der Techni k und dem Gegenst and der behaupteten
Vor benut zung, da die einzigen als relevant anzusehenden
Dokunmente D12 und D13 kei ne Abflachungen am zweiten
Zugbol zen zeigten und es sich bei den abgebil deten

Auf nahnmegabel n um Magazi ngabel n und ni cht um

Wer kzeugwechsel - Magazi ngrei fer handl e.

Nach Mei nung der Beschwerdegegnerin sei der neu
formulierte Anspruch 1 nicht zul &ssig, denn er stelle
ein aliud gegenuber dem Gegenstand der Annel dung dar,
wei |l seine Merkmal e zum ndest nicht in dieser

Konmbi nati on urspringlich offenbart seien.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu, denn die
Gesant heit seiner Merkmale sei in D12 und in D13
erkennbar. So sei im Dokunent D18, das zwar
nachveroffentlicht sei, jedoch offensichtlich eine
Ausschni ttvergrofRerung des Fotos |inks oben auf der
Rickseite von D12 darstelle, deutlich zu sehen, dal3 der
Zugbol zen i m Magazi npl at z T22 Abfl achungen aufwei se, die



- 6 - T 0702/ 01

héhenmalBsig mt den Abflachungen an der Kupferel ektrode
i m Magazi npl atz T21 Uberei nsti mten.

Dassel be Ergebnis erhalte man bei Betrachtung der

Ent wur f szei chnung D13. In der Bildmtte sei der

Zugbol zen mt El ektrode dargestellt und darunter die
Draufsicht, wie die Elektrode mt ihren Abflachungen in
der Magazi ngabel gehalten werde. Vergl eiche man diese
Darstellung mt der Abbildung Iinks daneben, welche

ei nen Zugbol zen mt El ektrodenhalter zeige, so ergebe
sich daraus, dalR das in der im Schnitt schraffiert

gezei chnet en Magazi ngabel aufgenommene Unterteil des
Zugbol zen ebenfal | s Abfl achungen aufwei sen misse.

Ent schei dungsgr inde

2.2
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D e Beschwerde ist zul assig.

Zul assi gkeit der Anderungen

Die i m Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen sind im
erteilten Patent (vgl. Spalte 1, Zeilen 48 bis 54;

Spalte 2, Zeilen 19 bis 26; Spalte 3, Zeilen 18 bis 32;
Spalte 6, Zeilen 24 bis 31; Spalte 8, Zeilen 46 bis 54)
sow e in den urspringlich eingereichten

Annel deunterl agen (vgl. Seite 2, letzter Absatz; Seite 3,
2. Absatz; Seite 5, 2. Absatz; Seite 110, 2. Absatz

Seite 14, 1. Absatz) imjeweiligen Zusanmenhang

of fenbart.

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, es handle sich um
ei ne neue, nicht offenbarte Merkmal skonbi nati on, kann
ni cht gefol gt werden, denn insbesondere aus der
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Textstelle in Spalte 3, Zeilen 18 bis 32, des Patents
ergi bt sich eindeutig, dal die Ausbildung gl eicher

Hohenl age der Unfangsabschnitte am Kuppl ungsgegenst tick
und am zwei ten Zugbol zen zum Eingriff eines

Wer kzeugwechsel - Magazi ngrei fers bereits urspringlich

ei ne bevorzugte Ausfuhrungsformwar. Da die

vor genommenen Ei nf igungen den Cegenstand des Anspruchs 1
gl ei chzeitig einschranken, sind di ese Anderungen im

Hi nblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPU zul &ssig.

Ausf Uhr bar kei t

Der Ei nwand mangel nder Ausf Ohrbarkeit wurde im

Beschwer deverfahren nicht nehr aufrecht erhalten. D e
Kamrer ist Uberzeugt, dall der zustéandi ge Fachmann in der
Lage ist, auf Basis der Patentunterl|agen, die das
beanspruchte Spannsystem im ei nzel nen ausfihrlich
beschrei ben, die Erfindung auszufihren (Artikel 83,

100 b) EPU)

Neuhei t

Di e Neuheit des beanspruchten Spannsystens wurde mt
Bezug auf D12 und der D13 angegriffen, wobei sich diese
Ent gegenhal tungen i m O f enbarungsgehalt in etwa

ent sprechen. D18 kann imvorliegenden Verfahren nicht
ber Gcksichti gt werden, da di eses Dokunent kein Stand der
Technik im Sinne von Artikel 54 (2) ist. Aullerdem zei gt
di eses Prospektblatt nicht nmehr als D12.

Ent gegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann die
Kamer weder an dem auf der Vorderseite des
Prospekt bl attes D12 gezei gten El ektrodenhalter H5.51.1D
der mt einem Zugbol zen verbunden ist, noch auf dem Foto
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auf der Rickseite, |inks oben, erkennen, dalR der

Zugbol zen i m Magazi npl at z T22 Abfl achungen aufwei st, die
héhenmalBsig mt den Abflachungen an der Kupferel ektrode

i m Magazi npl atz T21 Ubereinstinmren, we dies im
Anspruch 1 des Streitpatents gefordert wrd.

Auch di e angeblich di eser Ausfihrung entsprechende

Ent wur f szei chnung D13 kann das Vorbringen der

Beschwer degegnerin nicht unterstitzen. In der Bildmtte
i st ein Zugbolzen mt El ektrode dargestellt und darunter
die Draufsicht, wie die Elektrode mt ihren Abflachungen
in der Magazi ngabel gehalten wird. D ese Abfl achungen
ent sprechen denen, die auch die in D12 dargestellten

El ekt roden aufwei sen und di e nicht am Zugbol zen sel bst
ausgebi | det sind. Die Abbildung |inks daneben zei gt

ei nen Zugbol zen mt El ektrodenhalter als

Kuppl ungsgegenst tick, der in einer imSchnitt schraffiert
gezei chnet en Magazi ngabel aufgenommen ist. Allerdings
sind hier jeweils seitlich schraffierte Bereiche zu
erkennen, di e genausogut als Verdrehsicherung des

El ekt rodenhal t ers gegenuber der Magazi ngabel dienen
kénnen. Daher sind dieser Darstellung kei ne Abfl achungen

am Zugbol zen zu ent nehnen.

AulRer dem kann ei ne parall el e Fihrung des

El ekt rodenhal ters in der Magazi ngabel auch durch eines
der vier mt einer hal brunden Ausnehrmung ver sehenen

El emente i m Zusamenw rken mt ei nem bei spi el swei se
zylindrischen Abschnitt des Zugbol zen bew rkt werden, so
dall auch aus di esem Grund kei ne Notwendi gkeit besteht,
Abf | achungen am Zugbol zen vor zusehen.

Somt kann imvorliegenden Stand der Techni k das Merkma
nicht als offenbart gelten, wonach der zweite Zugbol zen
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Abf | achungen hat, deren Lage in Z-Richtung die gleiche
ist wie die Lage der Unfangsabschnitte beimmt dem
Zugbol zen ver bundenen Kuppl ungsgegenst tck.

4.5 Weiterhin unterschei det sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 vom ent gegengehal tenen Stand der Techni k
dadurch, dal3 di e abgefl achten Unfangsabschnitte zum
Ei ngriff eines Werkzeugwechsel - Magazi ngreifers
vor gesehen sind, denn gemafll D12 und D13 handelt es sich
um Lagergabel n, die Teil des Magazins sind und keine

G ei ferfunktion ausiben kdnnen

4.6 Nachdem das Dokument D13 zum Nachwei s ei ner behaupt et en
Vor benut zung di e Neuheit nicht in Frage stellen kann,
komt es nicht darauf an, ob bei dem Gesprach zw schen
den Herren der Firma Ingersoll und der Ei nsprechenden 03,
in dem D13 vorgel egt wurde, Gehei mhal tung vereinbart war
oder nicht, so dalR i m Beschwerdeverfahren auf die

Ei nver nahnme der benannten Zeugen verzichtet werden kann

5. Zur ickverwei sung an die erste Instanz

5.1 In den Anspruch 1 gemalR Hauptantrag wurden Merkmal e
auf genommen, die nur in der Beschrei bung of fenbart waren
und nach denen denzufol ge noch nicht recherchiert worden
ist. D e Entscheidung dariber, ob der Gegenstand des
Anspruchs 1 auf erfinderischer Tatigkeit beruht, ist
erst dann ndglich, wenn der relevante Stand der Technik
vol I standig ermttelt ist, so dal3 die erste Instanz noch
ei ne zusat zl i che Recherche durchzuf Ghren hat.

5.2 Auch nmuf3 der Ei nsprechenden Gel egenheit gegeben werden,
sel bst eine entsprechende Recherche durchzuf ihren, um
i hr den Anspruch auf rechtliches Gehdr nicht zu nehnen.

0918.D
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wi rd entschi eden:
1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Ei nspruchsverfahrens

an die erste Instanz zuruckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Crenpbna P. Alting van Ceusau

0918.D



