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Sachverhalt und Antréage
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D e Beschwerdef ihrerin (Ei nsprechende) hat gegen die

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der

das europdi sche Patent Nr. 0 697 285 in geandertem

Unfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingel egt.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal der in
Artikel 100 a) EPU (mangel nde erfinderische Tatigkeit,
Artikel 56 EPU) genannte Einspruchsgrund der
Aufrechterhal tung des Patents in geéandertem Unfang nicht
ent gegenst ehe.

Am 17. Juni 2004 fand ei ne mindliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekamer statt.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opdi schen Patents Nr. 0 697 285 in vol |l em Unfang.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwerde al s unzul &ssig zu verwerfen. Hilfsweise
beantragte sie, die Anlage 6 (Dokument D4) im

Beschwer deverfahren nicht zu bericksichtigen und die
Beschwer de zurickzuwei sen oder di e angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und di e Angel egenheit zur

wei teren Entschei dung an di e Ei nspruchsabteil ung

zur ickzuver wei sen

| m Beschwer dever f ahren wurde auf fol gende Druckschriften
Bezug genommen:

D1: EP-A 0 602 312;
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D2: DE-A 3 726 820;
D3: EP- A 0 480 230.
D4: Schrei ben vom 12. Juli 1993 der Firnma technotrans

GhbH an die Firma Hei del berger Druckmaschi nen AG,
Seiten 6/1 bis 6/6 (handschriftliche Nunmerierung)
mt einemals Anl agenschema bezei chneten

Zei chnungsbl att (Seite 6/7).

Der gel tende unabh&ngi ge Anspruch 1 des Streitpatents
lautet wie fol gt:

"1. Druckmaschi nen- Tenperi erungssystem zur Tenperi erung
von m ndestens ei nem Druckmaschinenmttel (8,47,87) von
m ndest ens ei nem Druckwerk (4) einer Bogen-Ofset-
Druckmaschi ne, wel che zum Bedrucken von Bdgen

ausgebil det ist und in einem Drucksaal (14) steht, mt
m ndest ens ei nem Kal t eer zeuger (20) zur Kuhlung von

m ndestens einer Kuhlfldssigkeit (in 22), die uber

m ndest ens ei ne War meaust auschfl &che (12,44) mt dem zu
t enperi erenden Druckmaschinenmttel (14,47,87) im
Drucksaal (14) in Warneaustausch steht, dadurch
gekennzei chnet, dall der Kalteerzeuger (20) auf3erhal b des
Drucksaal s (14)angeordnet ist, und dal die

Kahl | Gssi gkeit in ei nem Kuhl fl Gssi gkei t skrei sl auf (22)
vom Kal t eer zeuger (20) in den Drucksaal (14) zur

War neaust auschf | &che (12, 44) des Druckmaschinenmttels
(14,47,87) und von dort aus dem Drucksaal (14) w eder
zur ick zum Kal t eer zeuger (20) gefihrt ist.”

Di e Beschwerdefidhrerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vor getragen:
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Di e Beschwerde sei zul &ssig. Sie stitze sich auf den
Ei nspruchsgrund der mangel nden erfinderischen Tatigkeit,
der auch Gegenstand der angefochtenen Entschei dung

gewesen sei .

Dokunment D4 sei ein an die Beschwerdefthrerin
gerichtetes Angebot fur eine Kuhl anl age zu ei ner

ver kauf sferti gen Bogendruckmaschi ne gewesen. Die
Beschwer def ithrerin sei hier die Ofentlichkeit. Auch
andere Firnen hatten bei Ei nhol ung ei nes entsprechenden
Angebot s Zugang zu den in Dokunment D4 enthal t enen

| nf or mati onen gehabt. Dokunent D4 sei daher Stand der
Techni k i m Sinne von Artikel 54 (2) EPU.

Dokunment D3, das den nachstliegenden Stand der Techni k
bi | de, beschrei be ein Tenperierungssystem fir eine

O fsetdruckmaschine mt einer aullerhal b der

Druckmaschi ne angeor dneten Kal t eanl age.

I n ei nem Drucksaal seien imallgeneinen nehrere
Bogendr uckmaschi nen angeordnet. Di e von der

Druckmaschi ne und den Kal t eer zeugern abgegebene War ne
fdhre insbesondere i m Somrer zu ei ner unangenehnen
Erwar nung des Drucksaal s und bei Verwendung von

Kl i maanl agen zu ei nem hohen Ener gi ever brauch. Bestehe
der Bedarf, eine Erwarmung i m Drucksaal zu unterbinden,
so sei es allgeneines Fachw ssen des hi er zustandi gen
Fachmanns f Ur Kuihl systene, di e Kalteerzeuger auflerhalb
des Drucksaal s anzuordnen. Zudemsei, we in Spalte 1,
Zeilen 35 bis 37 des Streitpatents angegeben, eine
derarti ge MaBnahme i m Zusammenhang mt Rol | en-

O fsetdruck- Maschi nen bereits bekannt.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der
gednderten Fassung beruhe daher nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

Di e Beschwerdegegnerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vor getragen

D e Beschwerde sei als nicht zul &ssig zu verwerfen. Sie
setze sich nicht mt den G inden der angefochtenen

Ent schei dung ausei nander und stitze sich ausschlieldlich
auf eine erstmals i mBeschwerdeverfahren vorgebrachte
angebl i ch of f enkundi ge Vor benut zung ( Dokunent D4).

Dokurment D4 betreffe ein Schreiben der Firma technotrans
an di e Beschwerdefuhrerin, in demein Konzept fir eine
War mer ickgew nnung vor geschl agen werde. Es handel e sich
hi erbei nicht um ein Angebot zu einemfertigen Produkt.
Sowohl di e Beschwerdefihrerin als auch die Firma
technotrans héatten ein Interesse daran gehabt, dal

| nformati onen zu di eser Zusammenarbeit nicht der
Offentlichkeit zugingen. Die Beschwerdegegnerin hatte
al s Konkurrentin der Firma technotrans kei nen Zugang zu
di esen I nformati onen gehabt. Eine Witergabe der

Ei nzel heiten eines derartigen Konzeptvorschl ags durch
M tarbeiter der Firma der Beschwerdefihrerin

wi der sprache auch dem al | genei nen Geschaft sgebaren

Dokument D4 stell e daher keinen Stand der Technik im
Sinne von Artikel 54 (2) EPU dar.

Gemall dem Streitpatent werde die Aufgabe, einer
wechsel seiti gen Erwarmung von Bogenof fsetdruckmaschi ne
und K&l t eerzeuger entgegen zu w rken, dadurch gel 6st,
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dalR der Kalteerzeuger aulRerhal b des Drucksaal s

angeordnet sei, wobei, wie imStreitpatent, Spalte 1,
Zeilen 16 bis 19 angegeben, ein Kalteerzeuger nach dem
Prinzip der wechsel wei sen Konpressi on und Expansi on

eines Kaltemttels in einem Kaltemttel krei slauf arbeite.
Ei ne Riuckerwarmung der Druckwerke durch die vom

Kal t eer zeuger abgegebene Warnme werde damt verhindert.

Zur Aufgabe und zu der in Anspruch 1 des Streitpatents
i n geanderter Fassung angegebenen LOsung fanden sich im
vor | i egenden Stand der Techni k kei ne Hi nwei se.

Dokurment D1 enthal te keinen H nweis auf den Ot des

Kal t eer zeugers. Cemall Dokunent D2 werde das Kaltem ttel
eines unm ttel bar an der Druckmaschi ne angeor dnet en

Kal t eer zeugers zur Kihl ung von Druckwal zen verwendet .
GemalR Dokunent D3 sei der Kalteerzeuger neben der
Druckmaschi ne angeor dnet .

Im Streitpatent werde in Spalte 1, Zeilen 35 bis 37

dar auf verw esen, dafll beim Rol | en-O fsetdruck der

Kal t eer zeuger aulRer hal b des Drucksaal s angeordnet sei.
Dabei sei aber zu beachten, dalR bei m Rol |l en- O fsetdruck
der Bedruckstoff nach Verlassen der Druckwerke bei hoher
Geschwi ndi gkeit durch einen sehr heiBen Trockner (600 °C)
gef uhrt werde, aus der die Bahn mt einer Tenperatur von
ca. 100 °C austrete. AnschlielRend werde sie zur

schnel | en Abkihl ung uber Kuhl wal zen gefihrt. Hierzu

sei en hohe Kuhl | ei stungen erforderlich.

Bei m Bogenof fsetdruck sei die Konstellation eine andere.
H er gebe es di ese Trockner- und Kuhlwal zenei nri cht ungen
ni cht. Zudem betreffe der Anspruchsgegenstand des

Streitpatents ein Tenperierungssystem fiur di e Druckwerke
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ei ner Druckmaschi ne und gemal3 Streitpatent werde durch
Ver hi ndern der gegenseitigen Erwdrnmung von Druckwerken
und Kal t eer zeuger ei ne Energieei nsparung erreicht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der
gednderten Fassung beruhe daher auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Ent schei dungsgr inde

2030.D

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Di e Beschwerde hat di e Uberprifung der Entscheidung der
ersten Instanz auf der G undl age des bereits vor der
ersten Instanz geltend gemachten Ei nspruchsgrunds der
mangel nden erfinderischen Tatigkeit zum Gegenstand. Sie
wurde form und fristgerecht eingereicht und ist auch
begrindet. Di e Beschwerde ist damt zul &ssig. Der

Urst and, dal3 sich di e Begrindung der mangel nden
erfinderischen Tatigkeit auf einen Sachverhalt stutzt,
der imerstinstanzlichen Verfahren nicht vorgebracht
wurde, stellt die Zul assigkeit der Beschwerde nicht in
Frage, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekanmern des
Eur opédi schen Patentants, 4. Auflage 2001, Kapitel
VII.D.7.5.2. b).

Dokunment D4

D e Beschwerdef dhrerin hat zur Statzung ihres Ei nwands
der mangel nden erfinderischen Tatigkeit Dokunment D4 als
weiteres Beweismittel vorgebracht, nachdem sich die
Vorinstanz der Argunentation der Beschwerdef Uhrerin

ni cht anschlieRen konnte. Die Kamer kann alleine in dem
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Urst and, dal3 di eses Dokunent erst i m Beschwerdeverfahren
vor gel egt wurde, keine Veranl assung sehen, dieses als
ver spat et ei ngebracht zu betrachten und i m Rahnen von
Artikel 114 (2) EPU aus rein formalen G unden und ohne
Pruf ung seiner Relevanz nicht zu bericksichtigen.

Dokurment D4 ist ein an die Beschwerdefihrerin
gerichtetes Schrei ben der Firma technotrans GibH, in dem
di e Verfasser ein Konzept zur \Warmer ickgew nnung an

ei ner Speedmaster mt verl angerter Ausl age vorschl agen,
siehe erste Seite mt der handschriftlichen Nunerierung
"Anl age 6/ 1", erster Absatz. Es enthalt keinen
expliziten H nweis auf eine Gehei mhal tungsver pflichtung.
Al |l erdings ist aufgrund der oben erwdhnten Angabe in

di esem Schrei ben, gemal3 dem hi er ein Konzept

vor geschl agen wird, abzuleiten, dall es sich hier nicht
um ei n Angebot zu einemfertigen Produkt handelt. Dem
spricht nicht entgegen, dall zu den i m Rahnen des

vor geschl agenen Anl agenkonzepts zur Anwendung konmenden
Konponenten ein Nettopreis (siehe Anlage 6/4) bzw.
Nettorichtpreise (siehe Anl age 6/5) genannt werden.

Damt ist nicht auszuschlielRen, dal der Gegenstand

di eses Konzeptvorschlags in den Rahnmen ei ner genei nsanen
Ent wi ckl ung oder eines genei nsanen Projekts fallt, aus
dem sich inplizit eine Gehei mhal tungsverpflichtung

ergi bt.

D e Kammer ist daher der Auffassung, dal kein

ei ndeuti ger Nachweis dafur vorliegt, dall die damaligen
Enpf 4nger des Dokuments D4 die Offentlichkeit
repréasentierten und der Inhalt des Dokunents D4 damt
vor demPrioritatstag des Streitpatents der

O fentlichkeit zuganglich war (siehe hierzu auch
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Recht sprechung der Beschwer dekamrern des Europai schen
Patentants, 4. Auflage 2001, Kapitel I.C 1.6.7 c) und
e)). Dokument D4 ist folglich nicht Stand der Technik im
Sinne von Artikel 54 (2) EPU

Erfinderi sche Tatigkeit

Dokunment D1, das den nachstliegenden Stand der Techni k
bi | det, beschrei bt ein Tenperierungssystemfir ein
Druckwer k ei ner Bogen- O fset-Druckmaschi ne. Das zur

Kihl ung der Rotationskdrper der Druckmaschi ne verwendete
Kal t wasser bzw. Feuchtwasser wird von einer Kuhl anl age
mt einem Kal t eerzeuger gekuhlt.

Ausgehend von di esem Stand der Techni k besteht genald
Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 38 bis 49, die Aufgabe
darin, die unerwinschte gegenseitige Erwdrnung von
Druckmaschi ne und Kal t eer zeuger zu reduzi eren und das
Tenperi erungssystem gl ei chzeitig so auszubi |l den, dald es
i m Drucksaal weni ger Raum bendtigt und trotzdem fr
Wartungs- und | nstandhal tungsarbeiten schnell und | eicht
zugénglich ist.

D ese Aufgabe wird genméal3 geltendem Anspruch 1 des
Streitpatents dadurch gel 6st, dalR der Ka&lteerzeuger
aulBer hal b des Drucksaal s angeordnet ist, und die

Kahl f | Gssi gkeit in ei nem Kuhl fl Gssi gkei tskreislauf vom
Kal t eer zeuger in den Drucksaal zur WArmeaust auschfl &che
des Druckmaschinenmttels und von dort aus dem Drucksaal

wi eder zurick zum Kal t eerzeuger gefuhrt ist.

Dokunent D1 enthéalt keine Angaben zur Anordnung des
Kal t eer zeugers. In der in Figur 2 gezeigten
Schemazei chnung fur das System sind keine rauniichen
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Trennungen der verschi edenen Einrichtungen gezeigt. Es
finden sich in Dokunent D1 auch kei ne Hi nwei se,

i rgendwel che MaBnahmen zu treffen, die in R chtung der
imStreitpatent angegebenen Aufgabe und deren Lésung
gehen. Dies gilt auch bezuglich der Dokumente D2 und DS.
Dokunment D2 zeigt in Figur 1 ein in unmttel barer Nihe
zum Druckwer k angeor dnet e Kuhl ungsei nrichtung mt einem
Konpressor 62 und ei nem Kuhl er 63. Dokunment D3 zeigt in
Figur 1 einen am Druckwer k angeordneten Kuhler 5, der
mt einer Kalteanlage 6 verbunden ist, ohne allerdings
auf eine raumiche Trennung di eser El enente,

i nsbesondere von Druckwerk und Kal teanl age, hi nzuwei sen.
Dokurment D3 geht somit hinsichtlich der Anordnung der
Kal t eanl age inhaltlich nicht Uber Dokunment D1 hi naus.
Ei n Heranzi ehen des Dokunents D3 al s nachstliegenden
Stand der Techni k fuhrt daher bei der Beurteilung des
erfinderischen Tatigkeit nicht zu einem anderen Ergebnis.

Angesi chts des vorliegenden Standes der Techni k bestand
fur den Fachmann kei ne Veranl assung, hinsichtlich der
Anor dnung der Druckwer ke ei ner Bogen-Ofset -
Druckmaschi ne und der Kuihl einrichtungen fir diese
Druckwer ke irgendwel che besondere MalRnahnmen zu ergreifen.
Sel bst unter der Annahne, dall der Fachmann auf Probl ene
bei der Klimatisierung von mt Bogen-Ofset-
Druckmaschi nen ausgestatteten Druckr&unen stofRen konnte,
so gi bt der vorliegende Stand der Techni k kei nen Hi nwei s,
den Kal t eerzeuger fuir die Kuhlung der Druckwerke einer
Bogen- O f set - Druckmaschi ne i nsgesant, und ni cht nur

ei nzel ne Konponenten dessel ben, aulRerhal b des Druckrauns
anzuor dnen.

In Spalte 1, Zeilen 35 bis 38 des Streitpatents findet
sich der H nweis, dall es beimRollen-Ofsetdruck bekannt
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sei, den K&l teerzeuger aullerhal b des Drucksaal s
anzuordnen. Allerdings liegt kein schriftlicher Nachweis
zu di esem angebl i chen Stand der Techni k vor. Nahere

Urst &nde und etwai ge G unde fir eine AuRBenaufstellung

ei nes Kal t eerzeugers bei Rotationsdruckmaschi nen sind

ni cht angegeben. Es ist daher nicht nachvoll zi ehbar, ob
es irgendei ne Veranl assung héatte geben kdnnen, eine
derarti ge MalBnahnme auch im Zusamenhang mt ei nem

Kal t eer zeuger zur Kuhl ung von Druckwerken ei ner Bogen-

O fset-Druckmaschine in Betracht zu zi ehen.

Da sich imvorliegenden Stand der Techni k weder zu der
imStreitpatent angegebenen Aufgabe noch zu der im
Streitpatent in der geédnderten Fassung beanspruchten
Losung ein H nweis findet, ergibt sich der Gegenstand
des geltenden Anspruchs 1 des Streitpatents nicht in
nahel i egender Wi se aus di esem Stand der Techni k. Di eser
Cegenstand beruht somt auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU

D e Gegenst ande der abh&angi gen Anspriche 2 bis 11
betreffen besondere Ausfihrungsarten der Erfindung und
beruhen ebenfalls auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana W Moser
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