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Sachverhalt und Antréage

0414.D

Der Beschwerdef ihrer (Einsprechender I1) hat gegen die
Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung utber die
Aufrechterhal tung des europai schen Patents Nr. 0 630 820
i n geandertem Unfang Beschwer de ei ngel egt.

Nach der angefochtenen Zw schenent schei dung sei eine
Ver 6f fentlichung vor dem Prioritatsdatum des
Streitpatents der Entgegenhaltung D8, anhand der
Unterl agen A2-A4 nicht bestatigt. Auch wenn sie
bestati gt ware, seien gegeniuber dieser behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zung das Verfahren nach dem
Anspruch 1 sowi e das System nach dem Anspruch 12 neu und
erfinderisch (vgl. Sachverhalt und Antrége Nr. 6.

Ent schei dungsgrinde Nr. 11. und die Ni ederschrift dber
di e mindl i che Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung,
Seite 5, Absatz 3).

Ant r &ge
i) Der Beschwerdef ihrer beantragte di e Auf hebung
der angefochtenen Entschei dung und den
W derruf des Patents.
i) Der Beschwer degegner (Patenti nhaber)

beantragte, die Beschwerde zurickzuwei sen

Auf den Bescheid der Kammer vom 25. August 2003, in dem
di e Kammer ihre vorl aufige Auffassung zum Ausdruck
gebracht hat, nach der die durch die Entgegenhal tung D8
anhand der Unterlagen A2- A4 behaupt et e of f enkundi ge

Vor benut zung, in Verbindung mt weiteren

Ent gegenhal tungen, wi e bspw. der Entgegenhal tung D4 oder
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D11, bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
rel evant sein konnte, haben beide Parteien der

vor geschl agenen Vor gehenswei se zugestimmt, die

Angel egenheit zur di esbeziglichen Kl arung an die erste

| nstanz zur dckzuver wei sen.

Beziglich der behaupteten of fenkundi gen Vorbenut zung
wird auf die fol genden Unterl agen hi ngew esen:

A2: Abnahnme- Beschei ni gung, betreffend
"Sterilisationsanl age Vakupharm 12618-2
ei nschliel3lich Schl euse, Gew. detektor und
Char gendokunent ati ons- PC, Ger at enumer 891124",
datiert auf den 27.04.90

A3: Char gendokunent ati on vom 14. 10. 91 betreffend
einen Sterilisator Nr. 891124

Ad: Auszug aus einem Pflichtenheft fir einen nicht
ndher bezeichneten Sterilisator

A5: Rei sebericht betreffend Projekt-/Auftrag
Nummer 6144 vom 11. 04. 90

AG: Rei sebericht betreffend Projekt-/Auftrag
Nummer 6144 vom 04. 05. 90

Ubrige in der angefochtenen Entschei dung erwihnte
Dokunent e si nd:

B3: H. Stadl er, "Anforderungen an pharmazeuti sche
Danpfsterilisatoren/lnstrunentierung”

D4: DE-C-3 516 006
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D11: DE-U-1 973 515

D12: Prospekt " NEWAMATI C T- 600",

V. Das Merkmal g) des geltenden Anspruchs 1 | autet
(vgl. die Anlage zum Protokol | der niundlichen
Ver handl ung vom 20. 06. 01) :

Ein Verfahren ... dadurch gekennzeichnet, "daR die
Steuereinheit (40) des Sterilisators (36) in
Abhangi gkeit von fiur die Sterilisiereinheit (12)
kennzei chnenden Dat en ei n geei gnetes
Sterilisationsverfahren auswahlt".

\Y/ D e Argumente des Beschwerdefihrers betreffend die
anhand der Unterlagen A2- A6 behaupt et e of f enkundi ge
Vor benut zung | assen sich w e fol gt zusamenfassen.

Durch die Unterl agen A2- A6 sei die Auslieferung und
Uber gabe eines Danpfsterilisators an die Firnma Lohmann
GrbH & Co. KG, 56564 belegt. Herfiur sei, wie sich aus
der Ei nspruchsbegrindung ergebe, auch Beweis durch

Ver nehmung von Zeugen angeboten worden. Die

Ei nspruchsabt ei | ung habe di ese behaupt et e of f enkundi ge
Vor benut zung in rechtsfehl erhafter Wise nur in Bezug
auf di e Neuheitsprifung bericksichtigt.

Aus den zu di eser Vorbenutzung eingereichten Unterl agen
ergebe sich, dalR imJahre 1990 eine Sterilisationsanl age
VAKUPHARM ei nschl i ef3lich Schl euse, Gew chtsdetektor und
Char gendokunent ati ons- PC unter der Geratenummer 891124
an die Firma Lohmann ausgeliefert, und dort abgenomren

wor den sei

0414.D



VII.

0414.D

- 4 - T 0992/ 01

Die das Sterilisiergut kennzei chnenden Daten werden
dabei in eine speicherprogramm erbare M kroconputer -
st euerung ei ngegeben, Uber die die Steuerung des
Sterilisators erfolge. Dabei erfolge die entsprechende
Char gendokunent ati on und di e Wahl des Sterilisations-
programmes Uber ei ne Tast enei ngabe.

DalR in starker automatisierten Prozessen das
Sterilisationsprogranm auch direkt in Abh&angi gkeit von
i m Rechner syst em vor handenen Daten betreffend das
Steril gut ausgewahlt werden kdnne, ergebe sich unter
Ber ticksi chtigung der Entgegenhal tungen B3, D4, D11 oder
D12. Das di esbezugliche Merkmal des Anspruchs 1 vernmag
somt nicht dazu fuhren, dall das Verfahren nach di esem
Anspruch auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.

Di e Argunente des Beschwerdegegners betreffend die
anhand der Unterlagen A2- A6 behaupt et e of f enkundi ge
Vor benut zung | assen sich w e fol gt zusamenfassen.

Die Unterl agen A2-A4 seien, auch in Verbindung mt den
i m Beschwer deverfahren eingereichten Unterlagen A5 und
A6, nicht geeignet, die behauptete offenkundi ge

Vor benut zung nachzuwei sen. Die O fenkundi gkeit der
anhand der Unterlagen A2- A6 behaupt et en Vorbenut zung
wer de deshal b bestritten

H nsichtlich der Prafung auf erfinderische Tatigkeit
wer de auf di e Einspruchserw derung verw esen; die
Unterl agen A5 und A6 gaben kei ne Veranl assung die dort

getrof fenen Aussagen zu revidieren.
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Ent schei dungsgr inde

1.2

0414.D

Nach der angefochtenen Zw schenent schei dung i st die

O f enkundi gkeit der, anhand der als D8 bezei chneten

Unt erl agen A2- A4, behaupt et en Vor benut zung ni cht

bewi esen. Auf das auf die Vernehnung der Zeugen Herrn
Dipl.-1ng. Dieter Achterberg und Herrn Val erius Konkow
geri chtete Bewei sangebot (vgl. Einspruchsbegrindung vom
08.10.97, Seite 8) wurde nicht eingegangen.

Nach der angefochtenen Zw schenent schei dung

unt er schei det sich der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw.
derj eni ge nach dem Anspruch 12 des Streitpatents von dem
Ver fahren bzw. dem System nach der anhand der Unterl agen
A2- A6 behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung durch das
Merkmal g) bzw. das di esem ent sprechende Merkmal des
Anspruchs 12.

| m Unterschi ed zur Auswahl eines geei gneten
Sterilisationsverfahrens durch die Steuereinheit nach
dem Merkmal g) erfol gt bei dem Verfahren nach dieser
behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zung di e Auswahl des
geeigneten Sterilisationsverfahrens uber eine

Tast enei ngabe (Beschwerdebegrindung, Seite 13, Absatz 3).

Nach dem Beschwer def Uhrer ergebe sich in naheliegender
Wei se unter Bericksichtigung der Entgegenhal tung B3, D4,
D11 oder D12, dalR bei einem starkeren Automati sierungs-
grad ein geeignetes Sterilisationsverfahren entsprechend
dem Merkmal g) Uber die Steuereinheit ausgewdhlt w rd.

Nach dem Beschwer degegner sei die O fenkundi gkeit der
behaupt et en Vor benut zung ni cht bew esen. Auch wenn sie
in Betracht genonmmen werde, sei dieser offenkundi gen
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Vor benut zung kein Hi nweis betreffend das Merkmal g) des
Anspruchs 1 zu ent nehnen.

D e Kammer erachtet die anhand der Unterl agen A2- A6
behaupt et e of f enkundi ge Vor benut zung, in Verbindung mt
dem dbrigen Stand der Techni k, bspw. nach den genannten
Ent gegenhal tungen D4 oder D11 und ggf. unter

Ber ticksi chtigung des Fachw ssens, im Hinblick auf die
Pruf ung der Gegenstande der Anspriche 1 und 12 des
Streitpatents auf erfinderische Tatigkeit fur rel evant.

D e O fenkundi gkeit dieser Vorbenutzung wird vom
Beschwer degegner bestritten.

D e Kammer ist der Auffassung, dall die Unterlagen A2- A4,
auch in Verbindung mt den mt der Beschwerdebegrindung
ei ngerei chten Unterlagen A5 und A6, die O fenkundi gkeit
ni cht ausrei chend bewei sen kénnen. Es ist somt
erforderlich, dal zunachst Uber das angebotene

Bewei smttel der Vernehnung von Zeugen festgestellt wrd
ob und ggf. wel ches Verfahren bzw. System durch die,

unt er Bezugnahnme auf die Unterlagen A2- A6, behauptete

of f enkundi ge Vor benut zung, al s of fenkundi g vor benutzt zu
erachten ist.

Ein etwai g al s of fenkundi g vorbenut zt nachgew esenes
Verfahren bzw. System wére dann bei der Prufung der
erfinderischen Tatigkeit der Anspriche 1 und 12, fur
sich und ggf. in Verbindung mt dem ubrigen

nachgew esenen Stand der Techni k, bspw. nach den

Ent gegenhal tungen D4 oder D11, ggf. unter

Ber ticksi chti gung des Fachw ssens, zu bertcksi chti gen.
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Bei di eser Schlussfol gerung hat die Kamrer nur
festgestellt, dal die behauptete offenkundi ge

Vor benut zung von ausschl aggebender Bedeut ung werden kann,
nam i ch dann, wenn deren O f enkundi gkeit nachgew esen

i st und deren Gegenstand zusanmen mt anderen

Ent gegenhal tungen als di e Erfindung nahel egend erachtet

Wi rd.

Bei der weiteren Prifung ist zu beachten, daf die Kamer
Uber die Beschwerde imubrigen, wie bspw betreffend die
Wrksankeit der Prioritéat oder die Zugehorigkeit

wei terer behaupteter offenkundi ger Vorbenutzungen bzw
Unt erl agen zum St and der Techni k, nicht entschieden hat.

2. Bei de Parteien sind damt einverstanden, die
Angel egenheit zur weiteren Entschei dung, ausgehend von
der anhand der Unterl agen A2- A6 behaupteten
of f enkundi gen Vor benut zung, an di e Ei nspruchsabteil ung

zur ickzuver wei sen

Die Kammer halt es imH nblick auf die hierfur
erforderlich Ei nvernahnme von Zeugen fir geboten in
Ausubung i hres Ernmessens gemaR Artikel 111 (1) EPU die
Angel egenheit an di e Einspruchsabteil ung

zur ickzuverwei sen, um den Parteien bezuglich der
Zeugenei nver nahme und der Bewertung einer etwaig
nachgew esenen of f enkundi gen Vor benut zung i m Hi nbl i ck
auf die Prufung auf erfinderische Tatigkeit die
Mogl i chkeit eines Verfahrens in zwei |nstanzen

ei nzur aunen.

0414.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. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

D. Spigarelli C Holtz
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