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Sachverhalt und Antrage

V.

1944.D

Auf die am 10. Dezember 1998 unter Inanspruchnahme einer
deutschen Prioritét vom 22. Dezember 1997 eingereichte
europaische Patentanmeldung Nr. 98966283.8 wurde das
européische Patent Nr. 1 042 086 mit 34 Anspruchen
erteilt.

Gegen das erteilte Patent wurde, gestiutzt auf die
Einspruchsgrinde des Artikels 100 a) und 100 b) EPU,
Einspruch eingelegt mit dem Antrag auf Widerruf des
Patents.

Die Einspruchsabteilung hielt das Patent mit threr am
5. September 2006 zur Post gegebenen Entscheidung iIn
geandertem Umfang aufrecht.

Sie kam zu dem Ergebnis, dall das Verfahren zur
Herstellung eines Bohrwerkzeugs nach dem erteilten
Anspruch 1 (Hauptantrag) gegenuber einer bewiesenen
(ersten) offenkundigen Vorbenutzung nicht neu sei und
die Verfahren nach den unabhangigen Ansprichen 4 und 17
gemall Hilfsantrag 1 gegenuber demselben Stand der
Technik nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhten. Die
zulassig gednderten unabhangigen Anspriche gemaf
Hilfsantrag 2 erfullten dagegen die Erfordernisse des
EPU, so dass das Patent in beschranktem Umfang aufrecht

erhalten werden konnte.
Im Einspruchsverfahren war eine erste offenkundige
Vorbenutzung (Felss/Sandvik - "Vorbenutzung I') geltend

gemacht worden, zu der

E1l bis E3: Abbildungen zweiler Bohrwerkzeuge
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E4: Zeichnung eines Formbackens

eingereicht und Beweis durch Einvernahme von zweil Zeugen

angeboten wurden.

Zum Beleg eilner zweiten offenkundigen Vorbenutzung
(Felss/Hawera - 'Vorbenutzung I11™) wurden vorgelegt:

E5a bis E5d: Teilabbildungen einer Rundhémmer- und
Bearbeitungsmaschine

E6: Gesamtdarstellung der Rundhammer- und
Bearbeitungsmaschine

E7: Kopie der Bestellung der Rundhammer- und
Bearbeitungsmaschine vom 30.12.1983

E8: Abbildung eines mit der Rundhéammer- und
Bearbeitungsmaschine hergestellten

Bohrwerkzeugs

Als druckschriftlicher Stand der Technik wurde folgende

Entgegenhaltung aus dem Prufungsverfahren bericksichtigt:

E9: US-A-2 935 906

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) am 2. November 2006
Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebuhr
bezahlt und am 14. Dezember 2006 die
Beschwerdebegrindung eingereicht.

Die Beschwerdekammer teilte in ihrem Bescheid vom
28. Januar 2008 ihre vorlaufige Einschatzung der
Sachlage mit, wonach die von der Beschwerdefihrerin
zitierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern im

vorliegenden Fall nur bedingt anwendbar zu sein scheine.
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Die Aussage des von der Einspruchsabteilung vernommenen
Zeugen fTur die geltend gemachte Vorbenutzung I und die
darauf gegriundete Entscheidung wirden in der mundlichen

Verhandlung zu diskutieren sein.

Am 10. Juni 2008 fand eine mundliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt, in der iInsbesondere der
aufgenommene Beweis im Hinblick auf die angefochtene

Entscheidung erdrtert wurde.

Nachdem der Vorsitzende den Parteien erdoffnet hatte,

dass nach Auffassung der Kammer die behauptete
offenkundige Vorbenutzung I nicht als gegeben
festgestellt werden konne, rugte der Vertreter der
Beschwerdegegnerin die Verletzung des rechtlichen Gehors,
weil die Auffassung der Kammer auf unbewiesenen, erst in
der mundlichen Verhandlung getroffenen Annahmen beruhe,
und gab zu verstehen, dass die Rige zur Vorbereitung
eines von ihm beabsichtigten Antrags nach Artikel 112 a

EPU dienen solle.

Er stellte folgende Verfahrensantrége:

1. Vertagung der Verhandlung, um die neuen

Tatsachenannahmen der Kammer widerlegen zu kénnen;

2. Einholung eines Sachverstandigengutachtens zu der
Frage, ob zum Zeitpunkt der Vorbenutzung ein
schutzwirdiger Gegenstand in der ldee vorlag,
Bohrwerkzeuge aus Rohrrohlingen herzustellen;

3. Weitere Vernehmung des Zeugen Binhack zu der Frage,
ob fiur ihn erkennbar war, dass die Firma Sandvik die

Idee, Bohrer aus Rohrrohlingen herzustellen, als
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irgendwie geartetes schutzwirdiges Leistungsergebnis
betrachtete;

4. Vorlage einer (von ihm schriftlich zu formulierenden)
Rechtsfrage an die GrolRe Beschwerdekammer;

5. Zurickverweisung der Sache an die

Einspruchsabteilung.

Der Vertreter der Beschwerdefihrerin beantragte, diese

Antrage zuruckzuweisen.

Nach Beratung der Kammer verkindete der Vorsitzende die
Zuriuckweisung der Verfahrensrige sowie der

Verfahrensantrédge 1 bis 3.

Die vom Vertreter der Beschwerdegegnerin schriftlich
eingereichte Vorlagefrage an die Grolie Beschwerdekammer
lautet:

- Ist es fur das Zustandekommen einer konkludent
geschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung
erforderlich, dall zwei kongruente Willenserkl&rungen
abgegeben werden?

- Ist es hierfur erforderlich, dall bei beiden Parteien
ein entsprechender Erklarungswille und/oder
Rechtbindungswille vorhanden ist?

- Ist es hierfur Voraussetzung, dall den beiden
Parteien bewusst ist, dall eine
Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen werden soll?
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- Wer tréagt die Beweislast dafir, dall - ohne dal} es
den Parteien bewusst war - eine
Geheimhaltungsvereinbarung konkludent abgeschlossen

wurde?

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents mit den Ansprichen gemaR Hauptantrag vom

10. April 2006 oder gemall Hilfsantrag 1, eingereicht am
17. Mai 2006; jeweils mit angepasster Beschreibung wie
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung; Figuren wie

erteilt.

Der mit dem erteilten Ubereinstimmende Anspruch 1 gemald

Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs, in
dessen Bohrerkorper (10) mindestens eine Spanfodrdernut
(16) und mindestens ein Funktionskanal (20, 24)
eingeformt wird, wobei ein rohrformiger Rohling (50)
vorzugsweise im Kaltzustand an seiner Wandung simultan
an mehreren, Uber den Umfang verteilt angeordneten,
axial entlang der Rohlingoberfl&ache wandernden Segmenten
mit radial oszillierenden (Doppelpfeile 60) formgebenden
Unmformkraften beaufschlagt und dabei mindestens eine
Spanfordernut (16) und der mindestens eine
Funktionskanal (20, 24) und/oder mindestens eine Im
Inneren des Bohrerkorpers (10) befindliche Trennfuge (40)
gebildet wird,

dadurch gekennzeichnet, dall der Rohling (60) wahrend des
Unformvorgangs unter der Einwirkung einer axialen
Vorschubkraft (60) und der auf 1hn einwirkenden
Unformkrafte (60) selbsttatig um seine Achse (32)
gedreht wird."
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In der Sache beantragte die Beschwerdegegnerin die

Zuriuckweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdefuhrerin brachte vor, die behauptete
Vorbenutzung Il sei nicht relevant, weil dort
offensichtlich mit Rohlingen aus Vollmaterial gearbeitet

wurde.

Das auch bei der Zeugeneinvernahme zur Vorbenutzung 1
malRgebliche Dokument E4 scheine nicht den
Originalzustand der Zeichnung wiederzugeben. Die Aussage
des Zeugen fur diese offenkundige Vorbenutzung sei
widerspruchlich, denn sie gebe nicht klar wieder, von
welcher der Firmen Felss oder Sandvik die Initiative zur
Vorfiuhrung einer Rundknet-Maschine ausgegangen sei. Da
die Fertigung nach Zeichnungen von Sandvik erfolgt sei,
misse von einer Geheimhaltung ausgegangen werden, da
alle Sandvik-Zeichnungen einen Geheimhaltungsvermerk
trigen. Wenn der Zeuge erklart habe, es hatte keine
Geheimhaltungsvereinbarung gegeben, beweise das noch
nicht, dass seitens Sandvik kein
Vertraulichkeitsinteresse bestand, denn laut
Zeugenaussage sei es die Firma Sandvik gewesen, die an
die Firma Felss zu mit der ldee herantrat, Bohrer aus
Rohrrohlingen herzustellen. Die Wirdigung der
Zeugenaussage durch die Einspruchsabteilung sei
fehlerhaft und stehe iIm Widerspruch zur Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,
wonach beil dieser Art von Kontaktaufnahme im
Geschaftsverkehr zunadchst von impliziter Vertraulichkeit
auszugehen sei und fur das Gegenteil die Beweislast beim
Einsprechenden liege.
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Die Beschwerdegegnerin argumentierte, die Zeichnung E4
stelle eiln teures Werkzeug dar, welches auch
weiterentwickelt worden sei. Durch die Zeugenaussage sei
klargestellt, dass die Vorbenutzung I mit einem
ahnlichen Werkzeug erfolgt sei. Jedenfalls sei die
Rundknettechnik in der Anwendung der Bohrerherstellung
aus Vollmaterial zum Zeitpunkt der Vorbenutzung
wohlbekannter Stand der Technik gewesen, wie die
Vorbenutzung Il (Felss-Hawera) zeige. Lediglich die
Anfrage Uber die Bohrerherstellung aus Rohrrohlingen sei
von Sandvik gekommen, dagegen sei das

Herstel lungsverfahren von der Firma Felss entwickelt
worden, die auch frei Uber i1hr dadurch erworbenes Wissen
verfigen konnte. Nach der Zeugenaussage bestand keine
Geheimhaltungsverpflichtung und die Firma Felss hatte
auch kein Interesse daran, da sie In erster Linie ihre
Maschinen verkaufen wollte. Auch seitens Sandvik sei
kein Geheimhaltungsinteresse erkennbar, da in der
Anfrage, Versuche mit Rohrrohlingen anstelle von
Vollmaterial durchzufihren, nichts Besonderes erkennbar
sei. Im Ubrigen sei noch nicht einmal bewiesen, dass die
Idee von Sandvik stammte. Die Anforderung an die
Einsprechende koénne doch nicht so hochgeschraubt werden,
dass 1hr die Beweislast fur alles auferlegt werde, was
gegen eine Geheimhaltung sprechen koénnte. Da die
Vorbenutzung bereits 1985 erfolgt sei, sei die
Information bis zum Zeitpunkt der Prioritat des Patents
im Jahr 1997 mit Sicherheit offenkundig geworden.

Auch sei durch die Streichung der Frequenzangaben aus
dem Patent Artikel 123 (2) und (3) EPU verletzt, weil
der Patentgegenstand uber den Inhalt der urspringlich
eingereichten Anmeldung hinausgehe und der Schutzbereich

erweitert worden sei.
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Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zuléssig.
2. Anderungen, Ausfihrbarkeit

2.1 Gegenuber der erteilten Fassung des Patents wurden der
Anspruch 8 und zweil sich auf die Frequenz von 100 bis
2000 Hz beziehende Textpassagen gestrichen. Wie die
Beschwerdegegnerin in ihrem Einspruchsschriftsatz und
die Einspruchsabteilung in der Mitteilung ihrer
vorlaufigen Auffassung zutreffend ausgefuhrt haben, ist
es dem Fachmann bekannt, dass Rundknetmaschinen mit
mechanischem Antrieb nicht mit einer Frequenz von 100
bis 2000 Hz betrieben werden kdonnen. Daher ist diese 1in
den gestrichenen Teilen des Patents vorhandene Angabe
als nach fachmdnnischem Verstandnis nicht ausfihrbare
Angabe zu bewerten, deren Streichung zuléassig ist. Eine
unzulassige Erweiterung im Sinne von Artikel 123 (2) EPU
ist damit auch deshalb nicht verbunden, weil lediglich
eine nicht ausfuhrbare Ausfihrungsform der Erfindung
weggefallen ist. Der Ubrige Gegenstand, fur den Schutz
beansprucht wird und wie er durch die Anspruche
definiert ist, ist damit derselbe geblieben, so dass
auch keine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne von
Artikel 123 (3) EPU erfolgt ist.

2.2 Diese Anderung berihrt auch nicht die Ausfuhrbarkeit der
Erfindung, denn derartige Maschinen werden
bekanntermallen mit Frequenzen von 50 bis 100 aHz
betrieben, so dass der Fachmann den geeigneten

1944.D
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Frequenzbereich kennt, um die beanspruchte Lehre
nacharbeiten zu kénnen (Artikel 83, 100 b) EPU).

Offenkundige Vorbenutzung 1 (Felss/Sandvik)

Die Kammer geht in Ubereinstimmung mit der
Einspruchsabteilung davon aus, dass eine
Vorbenutzungshandlung stattgefunden hat, bei der aus
rohrformigen Rohlingen Bohrerhalbzeuge mittels
Rundkneten gefertigt wurden. Auch sieht sie keinen Grund
fur zZzweifel an der Glaubwlirdigkeit des Zeugen Binhack,
soweit er sich zu tatsadchlich erfolgten Handlungen
geaulBert hat - und nur zu Tatsachen sind Zeugenaussagen
zu beriucksichtigen. Bei Wirdigung der insbesondere
aufgrund dieser Zeugenaussage festgestellten
Gesamtumstande kommt sie allerdings zu einem
unterschiedlichen Ergebnis, was das Vorliegen einer
Verpflichtung zur Geheimhaltung zwischen den beteiligten

Firmen Sandvik und Felss anbelangt:

Gemall Niederschrift uUber die Einvernahme des Zeugen
Binhack (Seite 6, 3. Absatz) erklarte dieser:

"Eine Geheimhaltungsverpflichtung hat es von unserer
Seite nicht gegeben. Es liegt nicht iIn unserem Interesse,
die Kunden zur Geheimhaltung zu verpflichten. Im
Gegenteil: Wir mochten unser Konnen moglichst weit
streuen und die Kunden informieren, da wir ja an
Maschinenauftragen interessiert sind. Wenn, dann kommt
es moglicherweise vor, dass von Kundenseite ein Wunsch
nach einer Geheimhaltung besteht, wenn dieser namlich
eine eigene Entwicklung betreibt. Und in diesem Fall,
namlich beil der Firma Sandvik, gab es keinen Wunsch nach
Geheimhaltung seitens der Firma Sandvik, und auch keine
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Geheimhaltungsverpflichtung, die wir dieser Firma
auferlegt haben.™

Daruber hinaus hat sich der Zeuge zur Frage moglicher
Geheimhaltungsverpflichtungen nicht geauliert.

3.2 Dass eine mogliche Geheimhaltung Uberhaupt angesprochen
wurde, lasst sich der Aussage nicht entnehmen. Dies ist
auch nach der Lebenserfahrung unter solchen Umsténden
nicht zu erwarten, den bei einem solchen ersten Treffen
interessieren die Beteiligten in der Regel zunachst die
technischen und kaufmannischen Aspekte, die Machbarkeit
und Erfolgsaussicht insgesamt, bevor man soweit
fortgeschritten ist, dass eine spezifische Regelung der
Geheimhaltung sinnvoll sein kdonnte. Daraus ist im
vorliegenden Fall in Ubereinstimmung mit dem Standpunkt
der Beschwerdegegnerin jedenfalls zu schlieflRen, dass
eine explizite Regelung der Geheimhaltung zwischen den
damals Beteiligten nicht erfolgt ist. Die Aussagen des
Zeugen bieten jedoch - entgegen der von der
Beschwerdegegnerin u.a. in threm am 9. Juni 2008
eingereichten Schriftsatz (Seite 3, Ziffer 1.2)
geadulRerten Auffassung - keine Grundlage, auch das
Bestehen einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung
der Beteiligten auszuschliellen, einfach schon deshalb,
weill es sich dabei nicht um eine Tatsache, sondern um
eine rechtliche Schlussfolgerung handelte, die der
vernommene Zeuge nicht ziehen konnte - und offenbar auch

nicht wollte.
3.3 Somit bleibt zu klaren, ob in diesem Fall zwischen den

beteiligten Firmen Felss und Sandvik eine implizite
Geheimhaltungsverpflichtung bestand.

1944.D
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Obwohl sich der Zeuge nicht genau erinnern kann, von
welcher Seite die Kontaktaufnahme erfolgt ist, gibt er
zu Protokoll (Seite 3, 3. Absatz, Mitte):

"Damals kam die schwedische Firma Sandvik auf uns zu,
und fragte nach Bohrern, die aus Rohrrohlingen
hergestellt werden. Wir haben die Teile dann angefertigt
und den Mitarbeitern gezeigt, und ich nehme an, dass die
Firma Sandvik die Bohrer noch etwas perfektioniert hat
und sie dann ihren Kunden wiederum weitergezeigt hat.
Ich habe den Mitarbeitern der Firma Sandvik die Maschine
gezeigt. Es ist fur die Herstellung dieser Bohrer keine
besondere Maschine erforderlich. Es kommt auf das
richtige Werkzeug an. Leider kam es nicht zu einem

Maschinenauftrag seitens der Firma Sandvik."

Hieraus hat die Einspruchsabteilung zutreffend gefolgert,
dass die Information Uber das Verfahren zur
Bohrerherstellung von Felss an Mitarbeiter von Sandvik
gelangt ist. Allerdings hat sie auller Acht gelassen,
dass auch Informationen von Sandvik an Felss geflossen
sein missen, denn die Frage nach der Bohrerherstellung
aus Rohrrohlingen kam von der Firma Sandvik. Es gab also
einen gegenseitigen Informationsaustausch. Wenn bei
Geschaftskontakten fir den Erfolg des Geschafts
notwendige Informationen von beiden Seiten eingebracht
werden, besteht nach der Lebenserfahrung in der Regel
ein erhebliches Bediurfnis nach Vertraulichkeit. Dieses
ergibt sich zum einen aus der eindeutigen, allen
Beteiligten bewussten jeweiligen Interessenlage, zum
anderen 1m Hinblick auf die vor- und aul3ervertraglichen
Pflichten eines ordentlichen Kaufmanns im Rechtssinne,
als welche die beteiligten Firmen zu gelten haben, und
ist 1m geschaftlichen Verkehr nicht davon abhangig, ob

ein Vertrag tatsachlich zustande kommt oder nicht und ob

1944.D
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sich die handelnden Personen dieser Verpflichtung
bewusst sind oder nicht.

Dementsprechend hat diese prinzipielle Einordnung von
geschaftlichen Kontakten unter eine nicht ausdricklich
vereinbarte, jedoch implizit vorhandene
Geheimhaltungsverpflichtung in die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts Eingang
gefunden. Abweichungen von dieser regelmallig
angenommenen Vertraulichkeit missen sich danach entweder
eindeutig aus den Umstédnden ergeben oder konkret

bewiesen werden.

Wie bereits dargelegt, ergibt sich aus der Zeugenaussage
nicht, dass die bei Kontakten dieser Art zwischen
Geschéaftsleuten anzunehmende Vertraulichkeit durch eine
andere Vereinbarung oder spezifische Umstande beseitigt
worden ware, noch sind sonst Tatsachen hervorgekommen,
die eine solche Feststellung tragen koénnten. Im Ergebnis
stehen die feststellbaren und nur insoweit der
Entscheidung zugrunde liegenden Umsténde der
Vorbenutzung 1 der Annahme ihrer Offenkundigkeit
entgegen.

Offenkundige Vorbenutzung 11 (Felss/Hawera)

Die vorgelegten Kopien 5a bis 5d und 6 lassen nicht
erkennen, um welche Maschinen es sich im Einzelnen
handelt und auf welche Weise sie arbeiten. Die Kopie
einer Bestellung E7 ist nicht als Nachweis dafur
ausreichend, dass die Maschine tatsachlich geliefert

wurde.
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Nach dem Vortrag der Beschwerdegegnerin handelte es sich
bei dieser behaupteten Vorbenutzung um die Herstellung
von Bohrern aus massivem Rundmaterial. Da ein solches
Verfahren somit bereits beim Ausgangsmaterial erheblich
von der patentgemalen LOsung abweicht, Ist es Im
Hinblick auf die beanspruchte Erfindung nicht relevant,
so dass dieser behaupteten Vorbenutzung nicht weiter
nachzugehen ist.

Neuheit

Der Gegenstand der behaupteten offenkundigen
Vorbenutzung | scheidet als Stand der Technik gemaf
Artikel 54 (2) EPU aus (Punkt 3. oben).

Nach den Behauptungen zur Vorbenutzung 11 wurde dort von
einem Vollmaterial als Rohling ausgegangen, wovon sich
das beanspruchte Verfahren durch Verwendung eines

rohrféormigen Rohlings unterscheidet.

Die Herstellung des Bohrerhalbzeugs geméfll E9 erfolgt
entweder durch Verwinden des gestreckten Profils oder
durch gleichzeitiges Rollen wahrend der Profilierung.
Hiervon unterscheidet sich das Verfahren gemald
Anspruch 1 durch die Beaufschlagung mit radial
oszillierenden Umformkraften durch axial entlang der

Rohlingoberflache wandernde Segmente.

Daher erfullt das Verfahren nach Anspruch 1 das
Neuheitserfordernis (Artikel 54 (2) EPU).
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6. Erfinderische Tatigkeit

6.1 Aus E9 i1st ein Verfahren zur Herstellung eines
Bohrwerkzeugs, in dessen Bohrerkorper 20 eine
Spanfordernut 22 und ein Funktionskanal 30 eingeformt
wird, durch Verwinden des gestreckten Profils oder durch
gleichzeitiges Rollen wahrend der Profilierung. Bei
letzterer wird von einem rohrformigen Rohling

ausgegangen.

6.2 Hiervon ausgehend ist in der Patentschrift als Aufgabe
angegeben, das bekannte Verfahren dahingehend zu
verbessern, dass eine einfache und genaue Fertigung von

Bohrwerkzeugen méglich ist.

6.3 Gel6st wird dieses technische Problem durch ein
Verfahren, bei dem ein rohrformiger Rohling vorzugsweise
im Kaltzustand an seiner Wandung simultan an mehreren,
Uber den Umfang verteilt angeordneten, axial entlang der
Rohlingoberflache wandernden Segmenten mit radial
oszillierenden formgebenden Umformkraften beaufschlagt
wird, wobei mindestens eine Spanfdrdernut und der
mindestens eine Funktionskanal und/oder mindestens eine
im Inneren des Bohrerkorpers befindliche Trennfuge
gebildet wird und der Rohling wahrend des Umformvorgangs
unter der Einwirkung einer axialen Vorschubkraft und der
auf 1hn einwirkenden Umformkrafte selbsttatig um seine
Achse gedreht wird.

6.4 Von den i1n E9 beschriebenen Herstellungsmoglichkeiten
unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren bereits
grundlegend dadurch, dass der rohrformige Rohling nicht
durch Rollen, sondern durch Uber den Umfang verteilt

angeordneten, axial entlang der Rohlingoberflache
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wandernden Segmenten mit radial oszillierenden
formgebenden Umformkraften beaufschlagt wird und der
Rohling wahrend des Umformvorgangs unter der Einwirkung
einer axialen Vorschubkraft und der auf 1hn einwirkenden
Unformkrafte selbsttatig um seine Achse gedreht wird. Da
E9 keinerlei Andeutung zur Herstellung des Bohrers durch
"Kneten" oder "Hammern"™ enthalt, kann die prinzipiell
unterschiedliche Herstellungsmethode gemall diesem Stand
der Technik E9 den Fachmann nicht zur L6sung nach

Anspruch 1 anregen.

Auch unter der Annahme, dass ein Verfahren zur
Herstellung eines Bohrwerkzeugs mit einer
Rundknetmaschine zum Prioritdtszeitpunkt des Patents
bereits allgemein bekannt war, wonach die Vorbenutzung 1
als reprasentativer Stand der Technik betrachtet werden
konnte, erhalt der Fachmann dadurch ebenfalls keinen
Anstol3 zur beanspruchten Erfindung, denn bei diesem
Verfahren wird ein massives Rundmaterial durch "Kneten"
bearbeitet. Ein Hinweis oder eine Anregung zum Einsatz
eines rohrformigen Rohlings ist diesem Stand der Technik
nicht entnehmbar. Eine Kombination mit E9 zieht der
Fachmann schon deshalb nicht in Betracht, da das daraus
bekannte unterschiedliche Verfahren eine ganz
andersartige Maschinenausristung voraussetzt, die die
mit einer Rundknetmaschine nicht vergleichbar ist. Da
somit weder eine einzelne der bekannten Lehren noch
deren Kombination zur beanspruchten Lo6sung fuhrt, beruht
das Verfahren nach Anspruch 1 auf erfinderischer
Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU.
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7. Rechtliches Gehor und Verfahrensantrage der
Beschwerdegegnerin

7.1 Die Ruge der Verletzung rechtlichen Gehors ist
unbegriundet, weil dem Vertreter der Beschwerdegegnerin
alle fur die Entscheidung wesentlichen Umstande bekannt
waren und thm auch wahrend der Verhandlung die
Gelegenheit gegeben wurde, sich zu allen

entscheidungserheblichen Tatsachen zu aullern.

7.2 Die vorlaufige, in der Verhandlung mitgeteilte
Auffassung, die behauptete Vorbenutzung I bilde keine
Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPU, beruhte
keineswegs auf "“unbewiesenen, erst in der mundlichen
Verhandlung getroffenen Annahmen'. Bereits in ihrem
Bescheid zur Vorbereitung der mindlichen Verhandlung
hatte die Kammer die Frage aufgeworfen, ob die Aussage
des einzigen Zeugen ohne erganzende Beweise fiur die von
der Einspruchsabteilung getroffene Entscheidung

ausreichend sei.

7.3 Die Beschwerdegegnerin hat sich iIn i1hren Schreiben vom
5. Mai 2008 und 10. Juni 2008 dazu ge&aufRert und Bewels
durch Sachverstéandigengutachten angeboten dafir, dass
die anlasslich der Vorbenutzung 1 herstellten Muster
funktionsgemélle Bohrwerkzeuge darstellten. Darauf kam es
jedoch beir der Beurteilung, ob zwischen den beteiligten
Parteien Vertraulichkeit anzunehmen war, nicht an. Diese
Muster konnten durchaus gebrauchstauglich sein, waren
jedoch von der impliziten Geheimhaltungsverpflichtung
umfasst.

Weitere Beweisangebote, insbesondere zur Offenkundigkeit

der Vorbenutzung hat die Beschwerdegegnerin (,die im
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Einspruchsverfahren auf die Vernehmung thres zweiten
Zeugen, Herrn Willi Werner, verzichtet hatte - Protokoll
vom 05.09.2006, Punkt 3.) nicht vorgebracht, so dass fiur
eine Vertagung der Verhandlung aus diesem Grund kein
Anlass bestand.

Ob ein schutzwirdiger Gegenstand in der ldee vorlag,
Bohrwerkzeuge aus Rohrrohlingen herzustellen, ist nicht
entscheidungsrelevant, weil das Vorliegen einer
impliziten Geheimhaltung nicht von der Schutzwirdigkeit
des Gegenstands der behaupteten Vorbenutzung hergeleitet
wurde. Somit war weder ein Sachverstandigengutachten
noch eine erganzende Einvernahme des Zeugen zu dieser

Fragestellung veranlasst.

Die Vorlage der von der Beschwerdegegnerin formulierten
Rechtsfrage an die GroRRe Beschwerdekammer war abzulehnen,
weil die Kammer ausschlielBlich der gefestigten und
einheitlichen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
folgte und sich auch keine Rechtsfrage von
grundsatzlicher Bedeutung stellte, da die fur die
Entscheidung einschlagigen Rechtsfragen in der
Rechtsprechung bereits geklart sind (vgl. etwa T 830/90,
ABI. 1994, 713; T 799/91; T 634/91; T 478/99; T 823/93).
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Vorlage einer

Rechtsfrage an die Grolle Beschwerdekammer wird

zuriuckgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit dem Auftrag

zurickverwiesen, das Patent wie folgt aufrecht zu
erhalten:
- Anspriche 1 bis 33 gemall Hauptantrag vom
10. April 2006;
- Beschreibung wie eingereicht in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer;

- Figuren wie erteilt.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

D. Sauter P. Alting van Geusau
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