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Sachverhalt und Antréage

2781.D

Di e Beschwerdefihrerin ist |Inhaberin des europai schen
Patents Nr. 0 724 057 (Annel denummer 95 117 749.2), auf
dessen Erteilung am 8. Cktober 1997 im Patentblatt 97/41
hi ngewi esen worden i st und dessen Anspruch 1 fol genden
Wortl aut hat:

"Dr ehhandhabe, insbesondere Tur- oder Fenstergriff (10)
mt einem Giffkopf (12), dessen Hals (14) an einer etwa
kéast chen- oder kappenfdrm gen Rosette (20) axialfest und
drehbar gel agert ist, die an einer Anschraubfl &he z. B
ei nes Fensterrahnmens befestigbar ist und mttig eine
Fuhrungsbuchse (24) fur den Giiffhals (14) bildet oder
aufnimm, welcher imlInneren der Rosette (20) mt einem
Ri egel (26) drehfest verbunden ist, der einen seitlich
ausschwenkbaren Arm (27) hat, wobei der R egel (26) in
verriegelter Stellung der Handhabe seitlich Uber den
Roset t enkor per vorsteht, dadurch gekennzeichnet, dalR in
der Rosette (20) ein sich in nontiertem Zustand an der
Anschr aubf | &che abst Gt zender Tr ager korper (30) anliegt,
der seinerseits eine Anlagefl ahe (35) fir den R egel
(26) sowi e eine Bohrung (32) fur die Fuhrungsbuchse (24)
auf wei st . "

Hi eran schlielRen sich di e abhangi gen Anspriche 2 bis 20
an.

Di e Beschwerdefidhrerin hat gegen das Patent am

3. Juli 1998 Einspruch eingel egt und dessen Anspriiche 1
bis 6 sow e 14 bis 20 wegen nmangel nder Neuheit bzw
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) i. V. m den
Artikeln 52, 54 und 56 EPU) angegriffen. Sie hat
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beantragt, das Patent auf die CGegenstande der Anspriche
7 bis 13 zu beschranken.

| hren Einspruch hat di e Beschwerdef tdhrerin auf folgende
Ent gegenhal t ungen gest Ut zt :

"D1: Prospekt Sel ecta Super

D2: Prospekt AXA 3309

D3: GB-A-21 77 150
Seite 3, L. 25 - 31, Figur 1

D4: GB- A-21 59 398
Seite 1, L. 98 - 102, Figur 3

D5: Bauel enment e der Fei nmechani k
Seite 103, Figur 262.88

D6: Bauel enment e der Fei nmechani k
Seite 328, Figur 53.12

El: Phot os GEHA SELECTA

E2: Phot os Sel ecta Super

E3 (a) - (c): Werkszei chnungen Sel ecta Super

E4: Phot os AXA 3309

ES: interne Notiz Herrn H Vooren 03.03.94
(mt Ubersetzung)

EG: interne Notiz Herrn H. Sprakel 11.03.94
(mt Ubersetzung)

E7: Wer kszei chnung AXA 3309

E8: Beschei ni gungsl i ste SKG 08. 11.1994".

Di e einzel nen Ent gegenhal tungen werden im

Ei nspruchsschriftsatz dann kurz erl &utert und daran
schl i eRen sich Benerkungen zu den ei nzel nen Ansprichen 1
bis 6 und 14 bis 20 an. Die Benerkung zu Anspruch 1 des
Streitpatents lautet wie fol gt:

2781.D
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"Anspruch 1. Di eser Anspruch ist nicht neu, weil bekannt

aus E1, E2 und E3. Sie alle zeigen eine Drehhandhabe mt
al  en MaBnahnmen, wel che im Cberbegriff des Anspruchs 1
und i m kennzei chnenden Teil des Anspruchs 1 angefuhrt

sind. "

Ei ne weitere Ausei nandersetzung mt Anspruch 1 erfol gt

i m Ei nspruchsschriftsatz nicht. D e Entgegenhal tungen E1
bis E3 beziehen sich zusamen mt Dl auf eine geltend
gemacht e of f enkundi ge Vor benutzung, die gegen die
Anspriche 1 bis 3, 5 und 6 sowie 14 gerichtet ist. Eine
zwei te gegen Anspruch 6 vorgebrachte offenkundi ge

Vor benut zung betrifft di e Entgegenhal tungen E4 bis E8
zusamen mt D2, wahrend di e Ent gegenhal tungen D3 bis D6
gegen die Anspriche 4, 14 und 19 angefidhrt werden.

Mt Entschei dung vom 18. Juli 2003 hat die

Ei nspruchsabtei | ung den Ei nspruch wegen mangel nder
Substantiierung imH nblick auf Artikel 99 (1) i. V. m
Regel 55 c¢) EPU als unzul 4ssig verworfen.

CGegen diese Entscheidung richtet sich die am

15. Septenber 2003 unter gleichzeitiger Zahlung der

ent sprechenden Cebihr eingel egte Beschwerde der
Beschwer def Gihrerin, die ihre Beschwerde am 13. Novenber
2003 begrindet hat.

Sie hat geltend genmacht, dall sie in bezug auf die erste
vor gebracht e of f enkundi ge Vor benut zung "Sel ecta” mt
Schriftsatz vom 3. Juni 1999 weitere Informationen zu
den Unst &nden der Vor benut zung nachgerei cht habe. Die
nachgerei chten Unterl agen und di e Angaben i m

Ei nspruchsschriftsatz zusanmen seien ausreichend fiar die

Feststell ung des Datuns, des Gegenstands und der
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Urst ande der Vor benutzung. Auch seien dem

Ei nspruchsschriftsatz i m Septenber 1970 und i m Novenber
1975 angefertigte Arbeitszeichnungen fur Giffe

bei gef igt gewesen, die in den Jahren kurz darauf

ver kauft worden sei en

Sie sei auch zu weiterer Information bereit und verweise
hierzu auf die Richtlinien fir die Prafung im

Eur opai schen Patentant, Abschnitt DV, 3.1.2, wonach die
Ei nspruchsabtei l ung weitere Bewei se er heben kdnne.

Was die zweite geltend gemachte of f enkundi ge

Vor benut zung anl ange, so treffe zwar zu, dal E4 nicht
al s neuhei tsschéadl i ch gegenuber Anspruch 1 angefihrt
worden sei - dies sei versehentlich unterlassen worden -
aber E4 sei in bezug auf den von Anspruch 1 abhangi gen
Anspruch 6 genannt worden und daher regel maR3i g auch
neuhei t sschadl i ch gegenuber Anspruch 1

Di e Einspruchsabteilung habe zwar festgestellt, dal die
zwei t e Vor benut zung ausrei chend substantiiert, aber

kei nem Ei nspruchsgrund zugeordnet worden sei. D es konne
nunnmehr nachgeholt werden. Alle Merkmale (a) bis (i) des
Anspruchs 1 seien durch E4 offenbart, so dal3 der
CGegenstand des Anspruchs 1 gegentber E4 nicht neu sei.

Di e Beschwerdefidhrerin hat die Aufhebung der

angef ocht enen Ent schei dung beantragt sowi e die

Aner kennung des Ei nspruchs als zul 4&ssig und die
Beschr dankung des Patents auf die Anspriche 7 bis 13,
hi | f swei se nmindl i che Ver handl ung.
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D e Beschwerdegegnerin hat die Zurickwei sung der
Beschwerde und ebenfalls hilfsweise mindliche
Ver handl ung beantragt.

Sie ist unter Berufung auf di e angefochtene Entschei dung
dem Vor bri ngen der Beschwerdefidhrerin und i nsbesondere

i hrer Ansicht entgegentreten, dafl die Schutzunfahi gkeit
ei nes auf den Hauptanspruch rickbezogenen Unteranspruchs
auch den Hauptanspruch schut zunf ahi g mache.

In einer die mindliche Verhandl ung vorbereitenden
Mtteilung hat die Kamrer den Beteiligten ihre

vor | dufi ge Anal yse der Sachl age zur Kenntnis gebracht,
die imwesentlichen der Beurteilung der

Ei nspruchsabt ei | ung ent sprach.

Dar auf hin hat di e Beschwerdefidhrerin i hren Antrag auf
nundl i che Ver handl ung zurickgezogen und Ent schei dung
nach Aktenl age beantragt. Unter Bezugnahne auf den
Antrag der Beschwerdefthrerin hat auch die

Beschwer degegnerin i hren Antrag auf mindliche

Ver handl ung zur ickgezogen und Fortsetzung im

schriftlichen Verfahren beantragt.

Ent schei dungsgr inde

2781.D

Di e Beschwerde entspricht den in Regel 65 (1) EPU
genannten Besti mmungen und i st daher zul assig.

GemaR Artikel 99 (1) EPU ist der Einspruch "innerhalb
von 9 Monat en nach der Bekannt machung des Hi nwei ses auf
die Erteilung des europai schen Patents ..." schriftlich

ei nzurei chen und zu begriunden. Der Inhalt der
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Ei nspruchsschrift ist in Regel 55 EPU festgelegt. Mt

Abl auf der Einspruchsfrist nmuf3 al so die Einspruchschrift,
ggfs. zusammen mt fristgerecht nachgereichten
Erganzungen, nit den Erforderni ssen von Regel 55 EPU in
Ei nkl ang gebracht worden sein.

Di es ergibt sich auch aus Regel 56 (1) EPU, die
vorschrei bt, dafl der Einspruch als unzul &ssig zu
verwerfen ist, wenn bestimte Mingel - unter anderem
Ver st 6Re gegen Regel 55 ¢) EPU - nicht innerhalb der
Ei nspruchsfrist beseitigt werden.

I mvorliegenden Fall lief die Einspruchsfrist am8. Jul
1998 ab. Deshal b kénnen di e von der Beschwerdef dhrerin
mt Schriftsatz vom 3. Juni 1999 nachgeschobenen

Er ganzungen, auf die diese in ihrer Beschwerdebegrindung
Bezug nimm, fur die Prufung der Frage, ob der Einspruch
ausrei chend substantiiert ist, nicht herangezogen werden.
Dies gilt auch fur die mt der Beschwerdebegrindung
nachgebracht en zuséat zl i chen Angaben bzw. eventuel | en
weiteren Informationen, die die Beschwerdefihrerin mt
der Beschwer debegrindung anbi et et.

Di e Substantiierung eines geltend gemachten

Ei nspruchsgrunds, die zu den formichen Voraussetzungen
der Zul assi gkeit des Ei nspruchs gehort, erfordert die
detaillierte Angabe der Tatsachen, die den

Ei nspruchsgrund rechtfertigen sollen. Ausreichend
substantiiert ist eine Einspruchsbegrindung, wenn sie
die fuar die Beurteilung des behaupteten

Ei nspruchsgrundes mal3gebl i chen tatsachlichen Urstéande im
ei nzel nen so darl egt, dall Patentinhaber und Patentant
daraus abschl i eBende Fol gerungen fir das Vorliegen oder
Ni chtvorliegen eines Einspruchsgrundes ohne ei gene
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Ermttlungen ziehen konnen (vgl. T 522/94, ABlI. EPA 1998,
421).

Von der Substantiierung ist der Nachwei s oder Beweis der
behaupt eten Tat sachen zu unterscheiden. Er betrifft

ei nen spateren Verfahrensschritt, der erst in Betracht
kommen kann, wenn festgestellt worden ist, dalR der

Ei nspruch ausrei chend substantiiert und auch im Ubrigen
zul assig ist. Demtragen die Priafungsrichtlinien
Rechnung, indem Abschnitt D1V die Zul &4ssigkeit des

Ei nspruchs abhandelt und D-V dessen Begrindetheit.

Ei nschl &gig ist imvorliegenden Fall ausschlief3lich
Abschnitt DIV der Richtlinien. I mGegensatz zu den von
der Beschwer def Uhrerin gemacht en Ausf Uhrungen stitzt die
Ei nspruchsabteil ung i hre Entschei dung auch nur auf

di esen Abschnitt. Zwar ist auf Seite 6 der Entscheidung
fal schlich der Abschnitt DV, 3.1.2. (iii) zitiert. Dies
i st aber sofort als Fehler identifizierbar, weil der

vor ausgehende Satz feststellt, dal die in der

Ent schei dung T 522/94 fiur die Substantiierung
aufgestellten Kriterien nicht erfidllt sind. D e
Substantiierung ist aber, w e gesagt, in Abschnitt D1V
abgehandel t.

Deshal b kann di e Beschwerdefihrerin mt ihrem H nweis
auf die Miglichkeit der weiteren Bewei serhebung durch
di e Ei nspruchsabteilung nicht gehort werden. Denn das
Ver f ahren befindet sich noch in dem der Priifung der
Begr indet heit vorausgehenden Verf ahrensst adi um der

Zul assi gkei t spruf ung des Ei nspruchs.

Da i nnerhal b der Einspruchsfrist keine weiteren Ei ngange

zu verzei chnen sind, sind far die Prufung der

2781.D
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ausr ei chenden Substantiierung des Einspruchs allein der
Ei nspruchsschriftsatz und die i hn begl eitenden

Unt er | agen heranzuzi ehen.

3. GemiaR Regel 55c¢) EPU nuR die Einspruchsschrift fol genden

Er f orderni ssen genugen:

i) sie nuld eine Erkl&rung dariber enthalten, in
wel chem Unf ang gegen das europai sche Pat ent
Ei nspruch eingel egt wrd,

i) si e nul3 angeben, auf wel che Ei nspruchsgrinde der
Ei nspruch gestiutzt wrd

i) und sie nmul3 di e Angabe der zur Begrindung
vor gebrachten Tatsachen und Beweismttel
ent hal ten.

Hi nsichtlich der ersten beiden Punkte genltgt die

Ei nspruchsschrift eindeutig den Erfordernissen: der
Unf ang i st angegeben, ebenso di e Ei nspruchsgrinde,
nam i ch di e der mangel nden Neuheit und mangel nden
erfinderischen Tatigkeit gemal3 Artikel 100 a) i. V. m
Artikel 54 und 56 EPU.

Fraglich erscheint dagegen, ob auch das dritte
Erfordernis erfiallt ist. H er macht di e Beschwerde-
fdhrerin in Bezug auf Anspruch 1 ausschlief3lich eine
of f enkundi ge Vor benut zung - di e Vorbenutzung " Sel ect a"
bzw. "Selecta Super"” - als Stand der Techni k geltend.

Fir einen ausschlielllich auf offenkundi ge Vorbenutzung
gestutzten Einspruch hat die Rechtsprechung fur dieses
dritte Erfordernis folgende Kriterien entw ckelt:

2781.D



2781.D

-9 - T 1081/03

Es ist dann erfdllt, wenn di e Angaben der Tatsachen und
Bewei smttel objektiv aus der Sicht des

Dur chschni tt sfachmanns soweit verstandlich und
verwertbar sind, daR sie es erlauben,

a) den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der offenkundi gen
Vor benut zung dahi ngehend zu dber pr Gf en, ob eine
Benut zung vor dem maf3gebl i chen Zeitpunkt, dem
Prioritatszeitpunkt des Streitpatents, vorliegt;

b) den CGegenstand der Benutzung soweit festzustellen,
daB sei ne Ubereinstimung nmit dem Gegenstand des
Streitpatents nachprifbar ist und

c) die Unrstande der Benutzung zur Feststellung der
O f enkundi gkeit der benutzten Gegenstéande zu
Uberpriufen (vgl. T 0538/89; T 0328/87, ABI. EPA 1992,
701; T 0541/92).

Bei der Prifung dieser Kriterien ergibt sich in bezug
auf die erste Vorbenutzung i mwesentlichen Fol gendes:

Zum Kriteriuma) ist angegeben, dafll die Drehhandhabe mt
der Bezeichnung Sel ecta in den Sechziger Jahren und die
Dr ehhandhabe Sel ecta Super in den Siebziger Jahren von
der Firma Stenman Hol | and hergestellt und auf den Markt
gebracht worden seien

Der Zeitraumist ausreichend préazisiert. Alerdings ist
hierfir kein Beweismttel angegeben. Zwar weist die
Beschwer def Ghrerin in i hrer Beschwerdebegrindung dar auf
hi n, dall dem Ei nspruchsschriftsatz Wrkszei chnungen der
Giffe aus den Jahren 1970 und 1975 bei gefligt und die
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Giffe auch kurz nach Erstellung der Zei chnungen

ver kauft worden seien. Hierzu ist festzustellen, dalR das
Dat um auf einer Zeichnung nicht fur den Zeitpunkt des
Ver kauf s herangezogen werden kann, da die Erstellung

ei ner Zei chnung ni cht notwendi g den Verkauf bedi ngt.

Der Gegenstand der Benutzung (Kriteriumb) wird an Hand
von drei dem Ei nspruchsschriftsatz bei gefigten Photos
(El(a), El(b), E2(a)) sowi e den drei bereits erwahnten
ebenfal | s bei gef gt en Werkszei chnungen (E3(a)-(c))

erl &utert.

Der benutzte Gegenstand wird jeodch nicht mt Merknal en
des Haupt anspruchs in Bezi ehung gesetzt und mt ihnen
verglichen. Eine Darl egung der techni schen Zusanmenhange
imH nblick auf das Streitpatent fehlt voll komen.

Di e Beschwerdefidhrerin macht |ediglich geltend, daB (der
CGegenstand von) Anspruch 1 nicht neu sei, weil er aus E1,
E2 und E3 bekannt sei. Alle drei Unterlagen zeigten eine
Dr ehhandhabe mt allen MaBnahmen gemdlR dem Cber begri ff
und dem kennzei chnenden Teil des Anspruchs 1

D ese kursorischen Angaben konne nicht als ausreichende
Substantiierung anerkannt werden.

Was di e Unstande der offentlichen Zugéanglichkeit anl angt,
wi rd angegeben, dall der Gegenstand "auf den Markt
gebracht” worden sei. Weitere Angaben werden nicht
gemacht, auch Beweismttel werden nicht angegeben, so

dall es auch insoweit an der Substantiierung mangelt.

Somt ist die geltend gemachte Vorbenutzung "Sel ecta"
bzw. "Sel ecta Super"” nicht ausreichend substantiiert.
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Die zweite geltend gemachte of fenkundi ge Vorbenutzung
"Axa" ist nur gegen Anspruch 6 angefihrt, was nicht
unter allen Unstéanden zum Nachteil gereichen nmul3, we
unter Punkt 5.2 erlautert wird. Die Kamer halt
allerdings - teilweise im Gegensatz zur

Ei nspruchsabtei l ung - auch bei dieser Vorbenutzung die
oben genannten Kriterien fir die Substantiierung einer

Vor benut zung aus fol genden G unden fir nicht erfillt.

Zum Zei t punkt wird ausgefuhrt, dal3 die als Vorbenutzung
gel tend gemacht e Handhabe mt der Nr. 3309 auf "der

Ei senwar ennmesse vom 6.-9. Mirz 1994" ausgestellt worden
sei. An welchem Ot diese Messe stattgefunden haben sol |l
wi rd nicht ausgefihrt. Die Angabe wird von der Kopie
einer internen einseitigen Werksm tteilung eines

Herrn Vooren vom 3. Mirz 1994 nmit Ubersetzung (E5)
begleitet, die nicht weiter erlautert wird, in der sich
aber unter anderemder Satz findet: "Auf der Messe sind
10 Muster 3309 verfugbar”. Um wel che Messe es sich dabei
handel t, ergibt sich aus dieser Mtteilung nicht. Fur
di e Behauptung, dall die Werksmtteilung sich auf die

Ei senwar ennesse vom 6.-9. Mirz 1994 bezieht, fehlt es an
Erl aut erungen bzw. der Angabe eines Beweismttels.

Ferner wurde als E6 ein weiterer interner Wrksbericht
vom 9. Marz 1994 in Kopie, ebenfalls mt teilweiser
Uber set zung, bei gef igt, der von einem Herrn H. Sprakel
stammen soll - der Nane ergi bt sich nicht aus dem
Dokunent - und anl &Bli ch der Ei senwarennesse verf alit

wor den sei und di e Reaktion des Publi kuns auf das Muster
Axa 3309 erwahne.
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I n dem Text selbst fehlt es allerdings an ei nem Bezug zu
i rgendei ner Messe. Diese Licke wird weder durch weitere
Er| aut erungen noch durch di e Angabe weiterer

Bewei smttel geschl ossen.

D e Angaben zum Zeit punkt der zweiten offenkundi gen
Vor benut zung sind somt nicht ausreichend substantiiert.

Was den Gegenstand der Benutzung anl angt, wird dieser
ebenfalls mt Hlfe von zwei Photos (E4a und b) sow e
ei ner Werkszei chnung vom 14. Marz 1994 (E7) beschrieben.

Al lerdings wrd dieser CGegenstand, wi e bereits oben
ausgef hrt, zu dem Haupt anspruch Uber haupt nicht in
Bezi ehung gesetzt. Anspruch 1 wird imHinblick auf die
Vor benut zung ni cht ei nmal erwahnt.

D e Beschwerdef dhrerin hat diesbeziglich in der

Beschwer debegr tindung gel tend genmacht, dalR di e Photos E4
al s neuhei tsschéadl i ch gegentuber Anspruch 6 angefuhrt

wor den sei en; dieser sei von Anspruch 1 abhangig.
Deshal b sei E4 auch fir Anspruch 1 als neuheitsschadlich
gel tend gemacht anzusehen.

D es kdnnte i m Gegensatz zu der von der

Beschwer degegnerin vertretenen Ansicht zutreffen, wenn
si ch aus den Ausfuhrungen i m Ei nspruchsschriftsatz

ei ndeuti g ergabe, dafll der Angriff gegen Anspruch 6
sowohl gegen den Ubergeordneten Anspruch 1 als auch
gegen di e spezifische Ausgestal tung des Anspruchs 6
gerichtet ist und nicht allein gegen dessen spezifische
Ausgestal tung. Imvorliegenden Fall komen di ese
Uber | egungen jedoch nicht zum Tragen, da Anspruch 6 gar
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ni cht auf Anspruch 1 rickbezogen ist, sondern lediglich
auf Anspruch 2 bis 5.

Abgesehen davon ist die Bezugnahnme auf Anspruch 6 so
knapp, dal aus ihr nichts hergeleitet werden kann. Sie
| aut et :

"Anspruch 6 ist nicht neu, weil bekannt aus E3 (siehe
Phot os E4A und E4B)."

Dies ist auch die einzige Zitierung der zweiten geltend
gemacht en of f enkundi gen Vor benut zung gegen ei nen
Anspruch, die zudem noch m RBverstéandlich ist, da E3 die
erste of fenkundi ge Vorbenutzung betrifft und nur der

Kl amrer zusat z die zweite, abgesehen davon, dalR es sich
auch hier nur um eine allgeneine kursorische Behaupt ung
handel t, die nicht den Substantiierungserfordernissen
gemaR Regel 55 c¢) EPU entspricht und danmit das
Kriteriumb) nicht erfdllt.

5.3 I m Hi nblick auf die O fenkundi gkeit der zweiten
Vor benut zung wird di e Ausstel lung auf einer
Ei senwar ennmesse zu ei nem besti mten Zeit punkt
vorgetragen. Der Ot der Messe und deren genaue
Bezei chnung werden ni cht angegeben. We bereits unter
5.1 ausgefihrt, enthalten die beigefigten Beweismttel
E5 und E6 kei nen Bezug auf eine Messe.

Fol glich ist auch hier keine ausreichende
Subst antiierung gegeben.

5.4 Damt scheitert auch die zweite geltend genachte
of f enkundi ge Vor benut zung an ei ner ausrei chenden

Subst antii erung.
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6. Die imH nblick auf die Anspriche 4, 14 und 19
her angezogenen britischen Patentschriften D3 und D4
sow e di e Auszige aus ei nem Fachbuch D5 und D6 bezi ehen
sich, ebenfalls nur kursorisch, nur auf die
kennzei chnenden Merknmal e di eser abhangi gen Anspriche,
wi e di e Einspruchsabteilung bereits zutreffend
festgestellt hat. Mt den erfindungswesentlichen
Mer kmal en des ei nzi gen unabhangi gen Anspruchs 1 befassen
si ch auch di ese Ent gegenhal tungen nicht, so dal auch
i nsowei t eine Ausei nandersetzung mt der GCesanterfindung
ni cht stattfindet.

7. Somt kommt auch die Kanmer zu dem Ergebnis, dal3 der
Ei nspruch genaR Regel 55 c¢) EPU nicht ausreichend
substantiiert ist und folglich die Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung Bestand hat .

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

R. Schunacher C T. WIson
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