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Sachverhalt und Antrage

IT.

2516.D

Das europdische Patent Nr. 0 775 911 (Anmeldenummer

96 118 455.3) wurde von der Einspruchsabteilung mit der
Begrlndung widerrufen, dass die beanspruchten
Gegenstande gegeniiber dem Stand der Technik in Form von
verdffentlichten Dokumenten und einer geltend gemachten
of fenkundigen Vorbenutzung nicht neu waren bzw. nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhten. Folgende
Dokumente wurden von der Einspruchsabteilung

aufgegriffen:

E2: DE-A-33 37 635

E3 bis E5: Photographien des vorbenutzten Manipulators

unterzeichnet von Arnold Djuraas

E6: Erklarung zu der offenkundigen Vorbenutzung

unterzeichnet von Arnold Djuraas

E7: DE-A-39 37 094
E8: EP-A-0 412 396
ES: DE-A-33 29 483

Gegen diese Entscheidung hat der Patentinhaber
(Beschwerdeflihrer) Beschwerde eingelegt und beantragt,
die offenkundige Vorbenutzung aufler acht zu lassen, und
hilfsweise, ein Patent auf der Grundlage der
Anspruchsfassung gemaff einem Hilfsantrag 1 oder

zumindest einem Hilfsantrag 2 aufrecht zu erhalten.
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Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des EPA, so tragt er vor, missten unter anderem alle zur
Ermittlung der Umstande der Vorbenutzung dienlichen
Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist angegeben werden.
Es miisse insbesondere angegeben werden, was auf welche
Weise der Offentlichkeit zugdnglich gemacht worden sei.
In der Erklarung des Zeugen A. Djuraas heife es hierzu
lediglich, dass das Arbeitsprinzip des angeblich
vorbenutzten Gegenstandes im Rahmen von Schulungen
Technikern und Ingenieuren erlautert und nur bei einigen
wenigen Gelegenheiten ein Prototyp des Instruments
gezeigt worden sei. Es hatte eine detaillierte
Beschreibung dessen erfolgen mliissen, was den
Schulungsteilnehmern tatsdchlich an Informationen
gegeben worden sei. Der Beschwerdefihrer sei véllig
darlber im Unklaren gelassen worden, ob technische
Details, z. B. in Form von Folien, die etwa den dem
Einspruch beigefligten Fotos entsprachen, gezeigt oder
gar an die Teilnehmer verteilt worden seien. Es sei
ferner im Unklaren geblieben, ob der Demonstration der
Vorrichtung das Lernziel zugrunde gelegen habe, die
Schulungsteilnehmer Uber den technischen Aufbau der
benutzten Vorrichtung zu unterrichten. Es sei auch offen
gelassen worden, ob beim Zeigen eines Prototyps der
Vorrichtung diese in Betrieb genommen worden sei oder

nicht.

Die Sachlage sei anders, als wenn ein vorbenutzter
Gegenstand ohne Geheimhaltungsverpflichtung an einen
Dritten weitergegeben, beispielsweise verkauft worden
sei. Der Gegenstand sei nur kurz gezeigt worden, so dass
es flr eine Uberpriifung, ob hier tats&chlich eine
offenkundige Vorbenutzung vorliege oder nicht,

entscheidend auf die Umstadnde der Schulung ankomme.
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Dem Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 liege ausgehend von
dem vorbenutzten Gegenstand die Aufgabe zugrunde, die
Handhabung einer Vorrichtung zum Prifen oder Bearbeiten
eines rohrfdérmigen Werkstlcks zu verbessern, was
insbesondere bei PriUfungen bzw. Bearbeitungen in

strahlenbelasteten R3umen von Vorteil sei.

Nach dem Anspruch 1 werde dies zunachst dadurch erreicht,
dass die Vorrichtung am Werkstlick mit Hilfe von
Spannpratzen so fixiert werde, dass auch eine

Zentrierung erfolge. Der vorbenutzte Gegenstand sei

dagegen nicht an einem rohrfdérmigen Werkstick fixierbar.

Eine weitere Verbesserung der Handhabung werde erreicht,
indem ein um den gesamten Umfang des Werkstlcks
verfahrbares Laufsegment mit einem motorischen
Stellantrieb flr das PrUf- und Bearbeitungssystem
kombiniert werde. Vorteilhaft dabei sei, dass die
Rotation des Laufsegments unabhangig von der
Axialverstellung des Pruf- and Bearbeitungssystems
erfolgen kénne, so dass bei der Prufung eines Werkstlcks
nicht entlang einer starr vorgegebenen, sich etwa
schraubenfdérmig um den Werkstickumfang windenden Bahn
geprlift werden misse, wie das bei der vorbenutzten

Vorrichtung der Fall sei.

Was den Hilfsantrag 2 anbelange, so habe A. Djuraas in
seiner Zeugenaussage vor der Einspruchsabteilung
angegeben, dass er den inneren Aufbau der vorbenutzten
Vorrichtung nicht kenne und deshalb nicht sagen kénne,
wie dort das Laufsegment angetrieben werde. Folglich
seien auch den Schulungsteilnehmern keine entsprechenden

Kenntnisse vermittelt worden. Die vorgeschlagene Losung
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ergebe sich aber auch nicht zwangslaufig auf der Basis
der vorbenutzten Vorrichtung. Sie sei vielmehr neu und

beruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

In seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegrindung hat
der Einsprechende und Beschwerdegegner bekraftigt, dass
die offenkundige Vorbenutzung in Form einer Prasentation
vor einer groflen Zahl von Personen ohne jegliche
Verpflichtung zur Geheimhaltung durch die Zeugenaussage

und -befragung von A. Djuraas bewiesen worden sei.

Anspruch 1 gemadfd dem Hilfsantrag 1 fasse die friheren
Anspriche 1, 5 und 6 zusammen in einer vollstandig
revidierten Fassung mit zusatzlichen Merkmalen, u. a.
einem weiteren Motor und Spannpratzen. Er scheine nicht
Artikel 123 EPU zu entsprechen. Die Aufnahme des
zusatzlichen Anspruchs 3, dessen Gegenstand der
Beschreibung entnommen sei, dirfe in diesem Stadium des

Verfahrens nicht zugelassen werden.

Der Hilfsantrag 2 betreffe einen ganz neuen Gegenstand,

zu dem keine Recherche durchgefihrt worden sei.

In einer Anlage zur Ladung zu der vom Beschwerdefihrer
hilfsweise beantragten mindlichen Verhandlung hat die
Kammer zu der im Einspruch geltend gemachten

offenkundigen Vorbenutzung Folgendes ausgefihrt:

Es koénne dahingestellt bleiben, ob alle Kriterien der
geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung innerhalb
der Einspruchsfrist erfdillt worden seien, da der
Einspruch in jedem Fall aufgrund der Ausfihrungen zum
druckschriftlich belegten Stand der Technik zulassig

gewesen sei. Die Kammer miisse daher im Zuge der ihr
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obliegenden Ermittlung von Amts wegen nach

Artikel 114 (1) EPU in jedem Fall die geltend gemachte
Vorbenutzung untersuchen. Dabei komme sie zu dem
vorlaufigen Schluss, dass eine Vorrichtung nach dem
erteilten Anspruch 1 durch die nachgewiesene
Vorbenutzung zum Stand der Technik gehdére und daher

nicht neu sei im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPU.

V. Mit Schreiben vom 20. September 2005 hat der
Beschwerdeflihrer Anspriiche 1 und 2 gemdf einem
Hilfsantrag eingereicht und hilfsweise beantragt, das
Patent auf dieser Grundlage aufrecht zu erhalten. Die
zuvor gestellten Hilfsantrdge 1 und 2 wirden fallen

gelassen.

VI. In seinem Schreiben vom 17. Oktober 2005 hat der
Beschwerdefiihrer mitgeteilt, dass er an der angesetzten

mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

VII. Die mindliche Verhandlung hat am 20. Oktober 2005 in
Abwesenheit des Beschwerdefiihrers stattgefunden. In der
miindlichen Verhandlung hat der Beschwerdegegner die in
den Fotografien E3 bis E5 gezeigte Vorrichtung zur
Begutachtung vorgelegt und erlautert. Er hat zu dem
Hauptantrag und dem Hilfsantrag des Beschwerdefihrers
Stellung genommen und beantragt, die Beschwerde
zurlckzuweisen. Am Ende der Verhandlung wurde die

Entscheidung verkltndet.
VIII. Die unabhangigen Anspriiche, die der Entscheidung gemaf’

dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag zugrunde liegen,

lauten wie folgt:

2516.D
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Hauptantrag (erteilte Version) :

"l. Vorrichtung zum Prlfen und/oder Bearbeiten eines
rohrfdérmigen Werkstlickes (2), mit einem Basistrager (4),
der zwel Schenkel (6,8) mit freien Enden (10 bzw. 12)
besitzt, und der eine Flhrung (16) fir einen auf einer
Kreisbahn verfahrbaren Trager (24) fir ein PrUf- bzw.
Bearbeitungssystem (42) umfaf’t, dadurch gekennzeichnet,
daf? auf dem Trager (24) ein Ausleger (26) flr das Praf-
bzw. Bearbeitungssystem (42) angeordnet ist, wobei das
Prif- bzw. Bearbeitungssystem (42) auf dem Trager (24)
verfahrbar angeordnet ist, und daf zum Verfahren des
Tragers (24) ein in der Fihrung (16) gelagertes,
kreisfdrmig gebogenes Laufsegment (18) zum Uberbriicken
des Raumes zwischen den freien Enden (10,12) der
Schenkel (6,8) des Basistragers (4) vorgesehen ist,
wobei die Kreisbogenlange des Laufsegments (18) grdfzer
ist als die Kreisbogenlange zwischen den freien Enden

(10, 12)."

"7. Verfahren zum PrlUfen und/oder Bearbeiten eines
rohrfdérmigen Werkstltickes (2),

a) bei dem ein Basistrager (4) mit mindestens zwei
Spannpratzen (28,30) am rohrfdérmigen Werkstick (2)
zentriert wird, wobei der Basistrager (4) zwei Schenkel
(6,8) mit freien Enden (10,12) besitzt und eine

Fihrung (16) flr ein in ihr auf einer Kreisbahn
verfahrbares Laufsegment (18) eines Tragers (24) fur
einen Ausleger (26) umfaf’t, wobei die Kreisbogenlange
des Laufsegments (18) grdfRer ist als die Kreisbogenlange
zwischen den freien Enden (10, 12), und

b) bei dem ein auf dem Ausleger (26) angeordnetes
verfahrbares Priuf- bzw. Bearbeitungssystem (42)

verfahren wird."

2516.D
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Hilfsantrag:

"l. Vorrichtung zum Prlfen und/oder Bearbeiten eines
rohrfdérmigen Werkstlickes (2), mit einem Basistrager (4),
der zwel Schenkel (6,8) mit freien Enden (10 bzw. 12)
besitzt, und der eine Flhrung (16) fir einen auf einer
Kreisbahn verfahrbaren Trager (24) fir ein Pruf- bzw.
Bearbeitungssystem (42) umfasst, wobei

- zum Verfahren des Tragers (24) ein in der Fihrung (16)
gelagertes, kreisfdrmig gebogenes Laufsegment (18) zum
Uberbriicken des Raumes zwischen den freien Enden (10,12)
der Schenkel (6,8) des Basistragers (4) vorgesehen ist,
dessen Kreisbogenlange grdfier ist als die
Kreisbogenlange zwischen den freien Enden (10, 12),

- die Motorwellenachse (33) eines ersten Motors (32) zum
Antreiben des verfahrbaren Tragers (24) radial zu der
Kreisbahn an dem Basistradger (4) ausgerichtet ist,

- auf dem Trager (24) ein Ausleger (26) fir das Pruf-
bzw. Bearbeitungssystem (42) angeordnet ist, wobei das
Prif- bzw. Bearbeitungssystem (42) auf dem Trager (24)
verfahrbar angeordnet ist,

- ein mit einem Inkremental-Drehgeber gekoppelter
zweiter Motor (48), der das Pruf- bzw.
Bearbeitungssystem (42) Uber eine Gewindespindel
antreibt, und

- mindestens zwei Spannpratzen (28,30) flir eine
Fixierung und mittige Ausrichtung des Basistragers (4)

am rohrfdérmigen Werkstick (2) vorgesehen sind."
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Entscheidungsgrinde

2516.D

Zuldssigkeit des Einspruchs

Der Einspruch ist schon deshalb zuladssig, weil im
Einspruchsschriftsatz, also innerhalb der
Einspruchsfrist, schliissig dargelegt worden ist, dass
die in der Druckschrift E2 beschriebene Vorrichtung
unter den Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents in
der erteilten Fassung fallt. Daher kann es dahingestellt
bleiben, ob die anhand der Dokumente E3 bis E6 geltend
gemachte offenkundige Vorbenutzung genltigend
substantiiert ist, um die Zuléssigkeit des Einspruchs zu

begrinden.

Ermittlung von Amts wegen

Aufgrund der offensichtlichen Relevanz des durch die wvor
der Einspruchsabteilung geltend gemachte offenkundigen
Vorbenutzung bekannt gewordenen Standes der Technik wird
dieser auch von der Kammer im Rahmen der ihr durch
Artikel 114 (1) EPU auferlegten Amtsermittlung
berlticksichtigt. Es wird daher davon ausgegangen, dass
eine Vorrichtung zum PrlUfen eines rohrfdrmigen
Werkstlicks mit den aus den Fotografien E3 bis E5

ersichtlichen Merkmalen zum Stand der Technik gehort.
Hauptantrag

Patentfdhigkeit

Die Kammer hat keinen Grund, den Befund der

Einspruchsabteilung anzuzweifeln, wonach eine

Vorrichtung zum Prlfen eines rohrfdrmigen Werkstlcks mit
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den in dem erteilten Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen
durch die mit den Dokumenten E3 bis E6 und der
Zeugeneinvernahme vor der Einspruchsabteilung bewiesene

Vorbenutzung vorweggenommen wurde.

Dass die in den Dokumenten E3 bis E5 gezeigte
Vorrichtung die in dem erteilten Anspruch 1 angegebenen
Merkmale aufweist, wurde vom Beschwerdefihrer im
Beschwerdeverfahren nicht mehr bestritten. Der
Beschwerdefiihrer hat lediglich noch angezweifelt, dass
die Merkmale der Vorrichtung flr die Teilnehmer der
Schulung, wahrend der die Vorrichtung gezeigt wurde,
nicht ersichtlich gewesen seien. Die Kammer konnte sich
jedoch anhand des vorgelegten Exemplars dieser
Vorrichtung davon Uberzeugen, dass diese Merkmale fUr
Ingenieure oder Techniker, wie sie gemdfl der
Zeugenaussage Teilnehmer der Schulung waren, ohne

weiteres ersichtlich gewesen sein mussten.

Die Vorrichtung gemafs dem erteilten Anspruch 1, der dem
Hauptantrag zu Grunde liegt, ist daher nicht neu im
Sinne von Artikel 54 (1) EPU. Der Hauptantrag ist daher

nicht gewadhrbar.

Hilfsantrag

Zuldssigkeit unter Artikel 123 EPU

Der Anspruch 1 gemafd dem Hilfsantrag ist inhaltlich eine
Zusammenfassung der erteilten Ansprliche 1, 3, 5 und 6.

Hinsichtlich der Zuladssigkeit unter Artikel 123 (2) und
(3) EPU bestehen daher keine Bedenken.
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Patentfdhigkeit

Die im Anspruch 1 gemdfd dem Hilfsantrag definierte
Vorrichtung unterscheidet sich von der vorbenutzten

dadurch, dass

(1) die Motorwellenachse des (ersten) Motors zum
Antreiben des verfahrbaren Tragers radial zu der

Kreisbahn an dem Basistridger ausgerichtet ist;

(2) ein mit einem Inkremental-Drehgeber gekoppelter
(zweiter) Motor das PrUf- und/oder Bearbeitungssystem

Uber eine Gewindespindel antreibt, und

(3) mindestens zweil Spannpratzen fUr eine Fixierung und
mittige Ausrichtung des Basistragers an dem

rohrfdédrmigen Werkstlck vorgesehen sind.

Der bei der vorbenutzten Vorrichtung verwendeten einzige
Motor muss ist offenbar mit dem ersten Motor des
Streitpatents zu identifizieren, da er ebenfalls Uber
ein kreisfdrmig gebogenes Laufsegement den verfahrbaren
Trager antreibt. Die Motorwellenachse gemafd dem

Merkmal (1) radial zur Kreisbahn anzuordnen ist nur eine
von mehreren Moglichkeiten, unter denen der Fachmann

seine Auswahl treffen wird.

Bei der vorbenutzten Vorrichtung greift ein sich Uber
einen Teil entlang der Kreisbahn erstreckender Zahnkamm
an dem Basistrdger bei jeder Umdrehung des Laufsegments
in ein Zahnrad ein, das sich am unteren Ende einer
Spindel befindet, die das PriUfsystem in axialer Richtung
verschiebt. Es ist flUr den Fachmann ersichtlich, das

anstelle des Antriebs Zahnkamm-Zahnrad durch den (ersten)
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Motor auch ein getrennter (zweiter) Motor entsprechend
dem Merkmal (2) vorgesehen werden kann, um die axiale
Bewegung von der radialen zu trennen. Dabeil ist es ohne
weiteres einleuchtend, dass ein mit diesem Motor
gekoppelter Inkremental-Drehgeber, wie er noch unter (2)

genannt ist, die Steuerung des Systems erleichtert.

Die Anbringung von Spannpratzen zur Befestigung des
Basistragers ist eine dem Fachmann geldufige
konstruktive Mafnahme, wie sie bei der Befestigung an
rohrfdrmigen Werkstlicken Ublicherweise zur Anwendung
kommt. So werden Spannpratzen (67, 68) in E9, siehe
Figur 7, zur Befestigung des Laufrings (11) flr einen

Prifmanipulator an dem zu prlUfenden Rohr (65) eingesetzt.

Der Beschwerdefiihrer hat darauf hingewiesen, dass die
gemafs dem Hilfsantrag getroffenen Mafnahmen die
Handhabung verbessern wlrden. So sei die vorbenutzte
Vorrichtung nicht an dem rohrfdrmigen Werkstilck
fixierbar. Die Entkoppelung der Rotation des
Laufsegments der Axialverstellung des Pruf- und
Bearbeitungssystems ermdgliche, dass die PrlUfung nicht
entlang einer starr vorgegebenen Bahn erfolgen misse,
etwa einer sich schraubenfdérmig windenden Bahn wie bei

der vorbenutzten Vorrichtung.

Die Kammer ist jedoch der Uberzeugung, dass sich der
Fachmann durchaus der Nachteile der vorbenutzten
Vorrichtung, bei der es sich um einen Prototyp zu
Demonstrationszwecken handelt, hinsichtlich der
Befestigung an dem rohrfdrmigen Werkstlck und der
gekoppelten Radial- und Axialbewegung bewusst war und
dass er auch in der Lage war, die entsprechenden Abhilfe

schaffenden Mafnahmen zu ergreifen. In der Inkaufnahme
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der Nachteile eines gréReren Aufwandes (hier:
Befestigung und getrennte Antriebe fir Radial- und
Axialbewegung) liegt dann nichts Erfinderisches, wenn
die entsprechenden Mittel mit ihren Wirkungen dem
Fachmann an sich bekannt sind und sich kein besonderer
synergetischer Effekt durch die Auswahl dieser Mittel
ergibt. Ein solcher besonderer Effekt war im

vorliegenden Fall ebenfalls nicht erkennbar.

4.8 Auch unter der BerlUcksichtigung der vom Beschwerdefihrer
vorgebrachten Argumente ergibt sich somit, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf dem Hilfsantrag nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von
Artikel 56 EPU beruht. Der Hilfsantrag ist daher nicht

gewdhrbar.

5. Es folgt, dass Einspruchsgriinde unter Artikel 100 a) EPU
der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, siehe

Artikel 102 (1) EPU.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana A. G. Klein
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