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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die vorliegende Beschwerde der Beschwerdefilthrerin
(Einsprechenden) richtet sich gegen die Entscheidung
der Einspruchsabteilung vom 12. Marz 2014, mit der der
Einspruch gegen das europdische Patent Nr. 2011131
aufgrund des Artikels 101 (2) EPU zuriickgewiesen worden

ist.

Die Einspruchsabteilung war zu dem Schluss gelangt,
dass der Einspruch zwar zuladssig sei aber in der Sache
keinen Erfolg habe. Aufgrund der vorgebrachten
Tatsachen und Beweismittel war die Einspruchsabteilung
zwar Uberzeugt, dass Doppelspuler DDS/V250 von der
Einsprechenden an einen Kunden verkauft und
ausgeliefert worden seien, allerdings sei nicht mit
ausreichender Sicherheit ermittelbar gewesen, welche
Merkmale diese aufwiesen. Insbesondere sei nicht iber
verninftigen Zweifel erhaben belegt worden, dass die
tatsdchlich ausgelieferten Doppelspuler verschwenkbare
Gegenlager aufgewiesen haben, und es habe Widerspriiche
in den Daten technischer Zeichnungen und der

Auftragsbestatigung gegeben.

Die folgenden Dokumente sind fiir die vorliegende

Entscheidung relevant:

D4 Rechnung, Firma Aumann an Firma Essex Group Inc.,
31. Mai 1999

D5 Lieferschein zur Rechnung D4

D6 Fotografien Ablaufplan zum Wechseln einer Spule,
Spuler DDS/V 250
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D7 Stickliste (5 Seiten) der Position P6401.000.005

aus Rechnung gemafB D4

D8 Werkstatt-Zeichnung (5 Seiten) einer vertikalen
Doppelspuleinheit

D9 Werkstatt-Zeichnung eines Gegenlagers

D10 Werkstatt-Zeichnung der in D7 aufgefiihrten
Spulspindel

D11 Bedienungsanleitung (6 Seiten) der in D7
aufgefiuhrten Doppeldrahtspuler

D12 Fotografien der an Essex Group gelieferten

Doppeldrahtspuler

D13 Auftrag der Firma Essex an die Firma Aumann North
America Inc., 29. April 1998

D15 Eidesstattliche Erklarung (Affidavit) wvon Herrn

Joshua Fennig

D16 Final Quote Al246-5 dated 4/21/98, Fine wire
enameling machine, type DLH 250, prepared for

Essex Group, Inc.

Des Weiteren wird Bezug auf die Niederschrift vom

12. Marz 2014 iber die Beweisaufnahme durch
Zeugeneinvernahme des Herrn Neddermann, aufgenommen in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
am 21. Januar 2014 (in der Folge kurz "Niederschrift"),

genommen.

Am 4. Dezember 2020 fand auf Antrag der
Beschwerdefihrerin bzw. mit Zustimmung der
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine miindliche
Verhandlung vor der Kammer per Videokonferenz statt. Am
Ende der miindlichen Verhandlung versicherte sich der
Vorsitzende, dass die durch die Artikel 113 und 116 EPU
garantierten Rechte der Parteien durch die Durchfiihrung
der miindlichen Verhandlung als Videokonferenz,

insbesondere durch technische Probleme, nicht
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beeintrachtigt worden waren. Die Parteien bestatigten

dies.

Die Schlussantrdge der Parteien waren wie folgt:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, den Einspruch als
unzulassig zu verwerfen, hilfsweise die Beschwerde
zurickzuweisen und die Zurickweisung des Einspruchs zu
bestatigen, weiter hilfsweise die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in geédnderter
Fassung auf der Grundlage eines der mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 6

aufrechtzuerhalten.

Der Wortlaut des unabhangigen Patentanspruchs gemal

Hauptantrag, also wie erteilt, lautet wie folgt:

(a) "Vorrichtung (1) zum Bewickeln eines
Spulenkerns (3) mit einem Draht (4) zur
Herstellung von Elektrospulen

(b) mit zumindest einem Rotationsteller (2), der
zur Aufnahme des Spulenkerns (3) vorgesehen
ist,

(c) wobei benachbart des Spulenkerns (3) eine
Haltevorrichtung (5') zur verstellbaren
Halterung eines Lagerelements (6) vorgesehen
ist, das an einem im Wesentlichen senkrecht zur
Achse des Spulenkerns (3) angeordneten Haltearm
(5) befestigt ist,

(d) so dass zur spindelfreien Lagerung des

Spulenkerns (3) wdhrend des Bewickelns der
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Spulenkern (3) endseitig mittels des
Rotationstellers (2) und des Lagerelements (6)
drehbar gelagert ist,

(e) dadurch gekennzeichnet, dass der Haltearm (5)
zwischen einer Wickelstellung und einer Ruhe-

bzw. Wechselstellung verschwenkbar ist."

Die Merkmalsgliederung wurde durch die Kammer
hinzugefigt und entspricht der in der Einspruchsschrift

verwendeten.

Der Anspruch 1 gemdl Hilfsantrag 1 enthalt zusatzlich

zum erteilten Anspruch 1 an dessen Ende das Merkmal

"wobel der Haltearm (5) mit Hilfe einer
Feststellvorrichtung (10) wahlweise verschwenkbar

bzw. drehfest angeordnet ist".

Der Anspruch 1 gemdl Hilfsantrag 2 enthalt zusatzlich
zu Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 an dessen Ende das

Merkmal

"wobei der Steher (8) einen inneren Basisteil (11)
aufweist, liber welchen ein den Haltearm (5)
tragender Hiilsenteil (12) gestiilpt ist und der
Haltearm (5) auf dem Hiilsenteil (12)

héhenverstellbar und drehfest gelagert ist".

In Anbetracht des Tenors dieser Entscheidung wird der
Wortlaut der unabhadngigen Anspriche gemal den

Hilfsantrdge 3 bis 6 nicht wiedergegeben.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der
Beschwerdefihrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen.
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Der Einspruch sei zulédssig. Die Einsprechende habe
innerhalb der Neunmonatsfrist gemidB Artikel 99 EPU
dargelegt, wann (1999) die offenkundige Vorbenutzung,
wo (Fabrik der Essex Group in Indiana/USA), wie
(Verkauf mehrerer Doppeldrahtspuler vom Typ DDS/V250)
und durch wen (durch die Einsprechende selbst)
stattgefunden habe. Auch sei in der Einspruchsschrift
angegeben, welche spezifischen Merkmale das verkaufte
Produkt in Bezug auf den Gegenstand des vorliegenden
Streitpatents aufweise. Substantiiert habe die
Einsprechende ihr Vorbringen weiterhin anhand der

Beweismittel D4 bis D12 sowie des Zeugenangebots.

Insbesondere sei gemal der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ein einziger Verkauf an einen Kunden
ohne Geheimhaltungsverpflichtung ausreichend um den
Gegenstand offentlich zu machen. Eine
Geheimhaltungspflicht habe ausweislich der Aussage des
Zeugen Herrn Neddermann nicht bestanden. GemaBl dessen
Aussage seien die Grundmodule der Maschine auch immer
gleich gewesen, was gegen eine gemeinschaftliche
Entwicklung und daher gegen eine Geheimhaltungs-
vereinbarung spreche. Auch dass eine Maschine einer mit
dem Kunden bei Auftragsvergabe vereinbarten
Spezifikation entsprechend hergestellt wird, sei im Bau
von Fertigungs- und Herstellungsanlagen ibliche Praxis
und keinerlei Hinweis auf eine implizite
Geheimhaltungsvereinbarung. Auch aus dem Vermerk, der
Inhalt des Angebots D16 sei vertraulich folge nicht,
dass die Essex bezliglich der Doppelspuler zur

Geheimhaltung verpflichtet war.

Der Aussage von Herrn Neddermann als Zeuge komme
Beweiskraft zu. Herr Neddermann sei ein langjahriger
Mitarbeiter der Beschwerdefiihrerin und kenne die an

Essex Group Inc. ausgelieferte Maschine aus eigener
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Anschauung, da er an deren Aufbau in den USA
verantwortlich beteiligt war. Seine Aussage zur
Verschwenkbarkeit des Gegenlagers gemal D9 sei nicht
widerspriichlich. Er habe lediglich ausgesagt, D9 zeige
das Gegenlager, das auch an die Firma Essex geliefert
worden sei und dieses sei verschwenkbar gewesen. Wenn
moglicherweise die Darstellung von D9 fir sich genommen
nicht zweifellos erkennen lasse, dass das Gegenlager
verschwenkbar ist, ergebe sich hieraus doch kein
Widerspruch, der die Aussagen von Herrn Neddermann in

Frage stellen konne.

Auch der Erkladrung von Herrn Joshua Fennig (D15) komme
Beweiskraft zu. Die Beschwerdegegnerin stelle nur
MutmaBungen bezliglich im Text verwendeter eckiger
Klammern an. Mit den Angaben aus der Erklarung D15 sei
es aber fir die Beschwerdegegnerin ein Leichtes
gewesen, sich bei der Firma Essex Group Inc. Uber die

Existenz von Herrn Fennig zu informieren.

Beziiglich der Verschwenkbarkeit des Gegenlagers seien
die Beweismittel D6 und D8 bis D12, sowie die
Zeugenaussage von Herrn Neddermann in ihrer Gesamtheit
zu wlrdigen. Die Beschwerdegegnerin argumentiere
lediglich, aus der technischen Zeichnung D9 fir sich
alleine genommen gehe hervor, das Lager sei nicht
verschwenkbar. Aus D9 fiir sich genommen gehe aber weder
hervor, dass das Lager verschwenkbar ist, noch das

Gegenteil.

Die Hilfsantrdge 1 bis 6 seien erst mit der Erwiderung
auf die Beschwerdebegrindung eingereicht worden und
daher verspatet. Sie sollten nicht zugelassen werden,
da die Hilfsantrage nicht konvergent seien und da
Hilfsantrag 1 prima facie nicht neu gegeniiber der

Vorbenutzung DDS/V250 sei. Dariiber hinaus sei der
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Gegenstand von Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 nicht neu
gegeniiber der offenkundigen Vorbenutzung DDS/V250, denn
auch diese haben mit dem Klemmring eine
Feststellvorrichtung, mit welcher der Haltearm
wahlweise verschwenkt oder drehfest angeordnet werden
konne. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag
2 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
gegeniiber der offenkundigen Vorbenutzung DDS/V250.
Durch die relative Beweglichkeit des Haltearms zur
Hilse werde zuséadtzliche Flexibilitdt bei der
Hohenverstellbarkeit erreicht. Zur L&sung dieser
Aufgabe sei die anspruchsgemdle Ausfiihrung das Mittel

der Wahl und habe nahegelegen.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen.

Der Einspruch sei nicht zulassig, da er innerhalb der
Neunmonatsfrist gemdB Artikel 99 EPU nicht ausreichend
substantiiert worden sei. Es sei weder der konkrete
Zeitpunkt, noch der konkrete Ort der Vorbenutzung
angegeben worden. Die Angaben "im Jahr 1999" und "an
die Essex Group Indiana/USA" seien nicht spezifisch
genug. Insbesondere sei nicht angegeben worden, dass
die Fabrik der Essex Group der Ort der Vorbenutzung
sei. Auch sei die Angabe, dass ein "Doppeldrahtspuler
des Typs DDS/V250" ausgeliefert worden sei, nicht
ausreichend als Angabe des vorbenutzten Gegenstandes.
Die entsprechenden Unterlagen seien widersprichlich, so
dass nicht ermittelt werden kdnne, welcher Gegenstand

vorbenutzt gewesen sei.
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Die Beweismittel D17 bis D20 seien nicht zuléassig, da
sie verspatet vorgebracht und nicht prima facie

relevant seien.

Dariber hinaus sei die angebliche offenkundige
Vorbenutzung durch die Beschwerdefiihrerin nicht
ausreichend belegt worden. Der anzulegende
Beweismalstab sei ein lickenloser Nachweis mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, da praktisch
samtlich Beweismittel in der Verfigungsmacht und dem

Wissen der Einsprechenden stehen.

Was den Zeitpunkt der Vorbenutzung angeht, sei als
Beleg flir die Auslieferung der Maschinen lediglich ein
Lieferschein D5 und eine Bestellung D13 eingereicht
worden. Hieraus ergebe sich aber nicht, ob die Maschine
wirklich beim Kunden angekommen ist. Insbesondere seien
keine Verzollungspapiere vorgelegt worden, obwohl die
Beschwerdefihrerin ausweislich der Rechnung D4 fir die
Verzollung verantwortlich gewesen sei. Die Erklarung
D15 des Joshua Fennig sei unzureichend. Sie enthalte
keine Angaben zu Geburtsdatum und Wohnort und ware
damit nach Osterreichischer Prozessordnung nicht
verwertbar. Sie sei auch als Beweis der Auslieferung
der Maschine v6llig unzureichend. Auch handele es sich
nach Angaben der Beschwerdefiihrerin bei den vertikalen
Spulern um eine Entwicklung fir die Essex Group Inc.
beziehungsweise eine gemeinschaftliche Entwicklung.
Daher sei von einer Geheimhaltungsverpflichtung
auszugehen, was auch durch die Schutzvermerke nach

DIN 34 auf allen Zeichnungen und den Vermerk der
Vertraulichkeit auf dem Angebot D16 bestatigt werde.
Durch das angebliche Aufstellen auf dem Betriebsgelidnde
der Firma Essex Group Inc. seien die Spuler nicht
6ffentlich gemacht worden, da das Gelande nicht

6ffentlich zugangig sei.
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Ebenso sei der Gegenstand der Vorbenutzung nicht
ausreichend nachgewiesen. Aufgrund der zahlreichen
Widerspriche konne gar nicht festgestellt werden,
welche Merkmale die ausgelieferten Spuler gehabt
hatten. Es habe Widerspriiche im Datum der
Auftragsvergabe und den erst danach datierten
technischen Zeichnungen D8 und D9 gegeben, obwohl der
Zeuge Neddermann klar ausgesagt habe, die Konstruktion
der Maschinen sei bei der Beschwerdefihrerin vor
Angebotsabgabe abgeschlossen. Dariiber hinaus sei in D9
von einer Saule "oben" und einer Sdule "unten" die
Rede. Daher sei klar, dass diese Zeichnungen nicht zu
einem vertikalen, sondern einem horizontalen Spuler
gehdrten. Es sei auch nicht ausreichend bewiesen, dass
ein verschwenkbares Gegenlager bei den angeblich
vorbenutzten Spulern vorgesehen war. Die Zeichnung D9
zeige eindeutig ein nicht verschwenkbares Gegenlager,
denn die kiirzere der beiden Sdulen wiirde in jeder
Stellung in das Gegenlager eingreifen und so ein
Verschwenken verhindern. Auch auf der Fotografie der
D12 erkenne man nicht, ob ein Gegenlager verschwenkbar

sei.

Die Zeugenaussage von Herrn Neddermann habe allenfalls
geringe Beweiskraft, da er seit 40 Jahren Angestellter
bei der Beschwerdefiithrerin sei und um die Wichtigkeit
eines positiven Ausganges des vorliegenden Verfahrens
fiir seinen Arbeitgeber wisse. Hinzu komme, dass er im
Hinblick auf D9 eine unrichtige Aussage in der
Zeugeneinvernahme gemacht habe, denn das dort
dargestellte Gegenlager sei entgegen der Angabe von
Herrn Neddermann nicht verschwenkbar. Vermutlich habe
das Studium der Anwaltskorrespondenz ihn in seinen
Aussagen beeinflusst. Der Beschwerdefiihrerin habe es

freigestanden, glaubwlirdige Beweismittel, zum Beispiel
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einen Zeugen der Firma Essex Group zu benennen.
Stattdessen sei eine Erklarung D15 von Herrn Joshua
Fennig vorgelegt worden, die aufgrund der eckigen
Klammern im Text offensichtlich keine persdnliche
Erklarung darstellt, sondern vorgeschrieben worden sei
und aus der hervorginge, dass Herr Fennig nicht einmal
gewusst habe, wo die Fotos in der Erklarung aufgenommen
worden seien. Er erklare lediglich, er sei
"zuversichtlich", dass das Foto die Fabrik von Essex
zeige. Der Erklarung D15 kame daher keine Beweiskraft
zu. Die Herkunft und das Aufnahmedatum der Fotografien
D6 und D12 sei nicht bekannt. Auch ihnen kame daher

keine Beweiskraft zu.

Die Hilfsantrdge 1 bis 6 seien zulassig. Die
Beschwerdegegnerin habe im Einspruchsverfahren keinen
Anlass gehabt die Hilfsantrdge einzureichen, da ihrem

Hauptantrag stattgegeben wurde.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 sei
neu. Das Gegenlager der D9 sei schon nicht
verschwenkbar. Der Klemmring habe nur die Funktion der

Hohenverstellbarkeit des Lagers.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag 2 sei
neu und beruhe auf einer erfinderischen Tatigkeit. Das
Gegenlager der Spuler DDS/V250 sei nicht auf einer
Hilse hohenverstellbar. Die Vorbenutzung rege hierzu

auch nicht an.
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Entscheidungsgrinde

1. Zuladssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht

eingereicht. Sie ist daher zulédssig.

2. Zulassigkeit des Einspruchs

2.1 Der Einspruch ist zulédssig. GemaB der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,
9. Auflage, Juli 2019, IV.C.2.2.8 d) sind die
Voraussetzungen der Regel 76 (2) c) EPU bei einem
ausschlieRlich auf eine offenkundige Vorbenutzung
gestiitzten Einspruch erfiillt, wenn anhand der innerhalb
der Einspruchsfrist in der Einspruchsschrift

angegebenen Tatsachen Folgendes ermittelt werden kann:

- der Zeitpunkt der Vorbenutzung ("wann") zur
Feststellung der Vorzeitigkeit der Benutzung,

- der Gegenstand der Vorbenutzung ("was") zur Prufung
ihrer Relevanz sowie

- die Umstande der Vorbenutzung ("wie") zur

Bestatigung ihrer &6ffentlichen Zugadnglichkeit.

AuBerdem sind in der Einspruchsschrift die Argumente
und Beweismittel zur Stiitzung der behaupteten

Vorbenutzung zu nennen.

2.2 Die Beschwerdefiihrerin fihrt zurecht aus, dass der
Einspruchsschrift zu entnehmen ist, dass die Firma
Aumann GmbH im Jahr 1999 an die Firma Essex Group Inc.

Doppeldrahtspuler vom Typ DDS/V250 ausgeliefert hat.
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Damit enthalt die Einspruchsschrift die geforderten
Angaben zum Wann (1999), zum Was (Doppelspuler vom Typ
DDS/V250) und zum Wie (durch Auslieferung an den Kunden

Essex Group Inc.).

Hingegen behauptet die Beschwerdegegnerin, dass der
Zeitpunkt, in welchem der Doppeldrahtspuler &6ffentlich
zuganglich gemacht worden sei, nicht dargelegt worden
sei. Dies Uberzeugt die Kammer nicht. Die Angabe des
Jahres der behaupteten Vorbenutzung (1999), das sich
ferner in den gesamten Beweismitteln wieder findet
(siehe z.B. die Rechnung D4 und der Lieferschein D5,
beide vom 30. Mai 1999), reicht fir die Frage der
Substantiierung der behaupteten Vorbenutzung aus. Die
Angabe der Jahreszahl des Verkaufs bzw. der Lieferung
erscheint somit im Zusammenhang mit den anderen
Informationen idber die Vertragsparteien und den
Vertragsgegenstand als hinreichend prazise, um eine
konkrete Vorbenutzung zu identifizieren. Die Angabe
eines konkreten Datums innerhalb des Jahres 1999
erscheint auch deshalb nicht erforderlich, da ein
ausreichender zeitlicher Abstand zum Prioritédtstag
(24. April 2006) des Streitpatents besteht.

Die Beschwerdefiihrerin behauptet weiterhin, der
konkrete Ort der Vorbenutzung sei nicht benannt worden.
Insbesondere sei nicht erklart worden, dass die Fabrik
der Firma Essex der Ort der Vorbenutzung gewesen sei.
Allerdings iUbersieht die Beschwerdegegnerin, dass die
Einspruchsschrift die Angabe enthalt, die Lieferung sei
an die Essex Group in Indiana/USA gegangen, und dass
innerhalb der Einspruchsfrist der Lieferschein D5
vorlag, der als Adresse ESSEX GROUP INC., 800 West
Mitchell Street, USA-46755 Kendallville, IN46755
INDIANA zeigt. Es entspricht den allgemeinen Usancen

des Geschaftsverkehrs, dass die Maschine an diese auf
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dem Lieferschein genannte Adresse geliefert wurde.
Damit war auch der konkrete Ort der Vorbenutzung

innerhalb der Neunmonatsfrist benannt.

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Ansicht, das
Eintreffen der Maschine bei der Firma Essex Group Inc.
sei nicht hinreichend belegt worden. Die Bestellung
hatte storniert und die Doppelspuler nie ausgeliefert
werden konnen. Flr die Frage der Zuladssigkeit des
Einspruchs ist jedoch lediglich zu prifen, ob die
Erfordernisse fiir eine ausreichende Substantiierung des
Vorbringens (vgl. hierzu die oben unter Punkt 2.1
genannten Kriterien) erftillt sind. Davon zu
unterscheiden ist die Frage, ob das Vorbringen als
hinreichend bewiesen anzusehen ist. Dies ist jedoch im
Rahmen der Priifung der materiellrechtlichen
Begriindetheit des Einspruchs zu untersuchen und nicht

im Rahmen der Prifung seiner Zulassigkeit.

Weiterhin vertritt die Beschwerdegegnerin die
Auffassung, dass Widerspriiche in den Beweismitteln
unmoéglich machten zu erkennen, was konkret der
Offentlichkeit zugdnglich gemacht wurde, insbesondere
da das Datum der technischen Zeichnung D8 nach dem
Auftragsdatum liege, sowie aufgrund der fehlenden

Angaben zu den Fotografien D6 und D12.

Thr Vortrag zeigt aber, dass sie sehr wohl in der Lage
war, die behaupteten Tatsachen beziiglich des Zeitpunkt,
des Ortes und der Umstande der Vorbenutzung zu
verstehen und dazu Stellung zu nehmen. Thre Einwande
richten sich erkennbar nicht dagegen, dass, wie von
Regel 76 (2) c) EPU gefordert, die Tatsachen und
Beweismittel nicht angegeben waren, sondern vielmehr
dagegen, dass die vorgelegten Beweismittel die

behaupteten Tatsachen ihrer Ansicht nach nicht mit
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ausreichend hoher Sicherheit belegen. Dies betrifft
aber eindeutig die Frage der Beurteilung der
Beweismittel und die Frage des Beweisstandards und ist
nicht Teil der Zulassigkeitsprifung, sondern der
Prifung der materiellrechtlichen Begriindetheit des

Einspruchs.

Zudem ist zu erwadhnen, dass die Einsprechende die Frage
des Nichtbestehens einer Geheimhaltungsverpflichtung im
Einspruchsschriftsatz implizit angesprochen hat, indem
sie von einem Offentlich vorbenutzten Stand der Technik
spricht bzw. von einem Gegenstand der eben durch
Verkauf und Lieferung offentlich vorbenutzt wurde. Flr
die Frage der Zuladssigkeit des Einspruchs ist es daher
entbehrlich, explizit zu erwdhnen, dass keine

Geheimhaltungsverpflichtung vorgelegen habe.

Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) mit 54 EPU -
Hauptantrag

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU steht der
Aufrechterhaltung des Streitpatents im Wege, da der

Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hauptantrag gegenuber
dem Doppeldrahtspuler DDS/V250 der Beschwerdefiithrerin
nicht neu im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPU ist.

Anzulegendes Beweismal

Im vorliegenden Fall wird der Einspruch ausschlieBlich
auf eine offenkundige Vorbenutzung gestitzt, die auf
dem Verkauf eines Produktes der Beschwerdefithrerin
selbst an einen Kunden beruht. Das anzulegende
BeweismaB ist im Einklang mit der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern der liickenlose Nachweis. Der MaBstab

hierfiir ist hoher als ein bloRes Abwagen der
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Wahrscheinlichkeiten ("wahrscheinlicher als nicht"),
aber auch nicht die absolute Sicherheit. Stattdessen
muss der Vortrag lUber verninftige Zweifel erhaben sein,
nicht jedoch iiber jeden denkbaren Zweifel. Siehe hierzu
Rechtsprechung der Beschwerdekammern (loc. cit.)
I.C.3.5.2. b).

Wirdigung der Neddermann-Aussage und der Fennig-

Erklarung

Da die Beschwerdegegnerin die Schlussfolgerung der
Einspruchsabteilung, wonach die Vorbenutzung als
bewiesen anzusehen sei, grundlegend in Zweifel gezogen
hat, hat die Beschwerdekammer die Wirdigung der Beweise
in rechtlicher und tatsachlicher Hinsicht zu iberpriifen
(vgl. T 1604/16, Griinde Nr. 3).

Grundsatzlich ist dazu auszufiihren, dass die
Beweismittel nicht isoliert sondern in ihrer Gesamtheit
und in ihrem Zusammenhang zu betrachten sind. Da die
Beschwerdegegnerin insbesondere die Aussagen des Herrn
Neddermann sowie die Erklarung des Herrn Fennig in
Zweifel zieht, ist zu betonen, dass auch diese unter
Berlicksichtigung der iUbrigen Beweismittel auszulegen

und zu beurteilen sind.

Die Kammer hat nach Betrachtung aller Beweismittel und
Umstédnde keine Zweifel an der Glaubwirdigkeit des Herrn
Neddermann und der Richtigkeit seiner Aussage. Aufgrund
des bloRen Umstandes, dass er ein langjahriger
Angestellter der Einsprechenden ist, kann ihm nicht die
Glaubwirdigkeit abgesprochen werden. Jedoch kann dieser
Umstand im Rahmen der Wirdigung der Aussage des Zeugen
eine Rolle spielen, etwa wenn begriindete Zweifel an der
Richtigkeit seiner Aussage aufkommen. Dies spricht

jedoch nicht gegen seine grundsatzliche Eignung als
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Zeuge aufzutreten, wie die Beschwerdegegnerin in der
mundlichen Verhandlung ausfihrte. Im vorliegenden Fall
ist zu beriicksichtigen, dass Herr Neddermann fir den
Aufbau der Maschinen bei der Firma Essex verantwortlich
war und deshalb sowohl aus eigener Wahrnehmung tber die
Umstande der Lieferung und den Aufbau der Maschinen
berichten kann als auch idber die ndétige technische
Sachkenntnis verfiigt, um iUber die technischen Details
der gelieferten Maschinen Auskunft zu geben. Dass er
dieses Wissen aus eigener Erfahrung besitzt, geht aus
dem Detailreichtum seiner Aussage hervor. Dem
Vorbringen der Beschwerdegegnerin, dass Herrn
Neddermann die Eignung als Zeuge fehle, kann demnach
nicht gefolgt werden. Die Beschwerdegegnerin verwies
zudem auf den zweiten Absatz auf Seite 8 der
Niederschrift, wonach der Zeuge vor seiner Aussage die
Anwaltskorrespondenz gelesen habe. Hierzu ist zu
bemerken, dass dieser Umstand gegebenenfalls im Rahmen
der Beweiswlirdigung zu bericksichtigen ist. Er stellt
jedoch an sich und ohne weitere Anhaltspunkte die
Glaubwiirdigkeit eines Zeugen nicht in Frage. Im
vorliegenden Fall wurden keine konkreten Anhaltspunkte
vorgebracht, die dafir sprechen, dass der Zeuge durch
die Lektlire der Korrespondenz veranlasst die Unwahrheit
aussagte. Im Gegenteil sind Herrn Neddermanns Aussagen,
wie auch von der Einspruchsabteilung festgestellt
(siehe Seite 8 der angefochtenen Entscheidung),
detailreich und beruhen offenbar auf der eigenen
Wahrnehmung und sind konsistent mit den weiteren

vorgelegten Beweismitteln D4, D5, D9, D13, D15, Dle6.

Auch Herrn Neddermanns Aussagen zur Zeichnung D9 andern
an der Beweiskraft seiner Aussage nichts. Die
Beschwerdegegnerin vertritt die Ansicht, Herr
Neddermann habe auf die von ihr gestellte Frage bei der

Zeugeneinvernahme "ob D9 ein verschwenkbares Gegenlager
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zeigt" mit seiner Antwort "Ja, man kann sie
verschwenken und hochziehen." (vgl. Niederschrift,
Seite 9, unten) nachweislich falsch geantwortet, da D9
eindeutig kein verschwenkbares Lager zeige. Die Kammer
bemerkt dazu, dass bereits die Frage der Patent-
inhaberin nicht eindeutig ist. Aus D9 geht weder die
Verschwenkbarkeit noch die Unverschwenkbarkeit des
Gegenlagers hervor, zumal die Zeichnung diesen Aspekt
gar nicht illustrieren mdchte. Die Antwort des Zeugen
bezog sich nach Auffassung der Kammer nicht auf die
zeichnerische Darstellung in der D9 sondern auf das
tatsdchlich aufgebaute und ausgelieferte Lager. Aus der
Niederschrift ist zudem ersichtlich, dass sich auch die
vorhergehende Frage, auf die Ubereinstimmung der
Zeichnungen mit den tatsachlich ausgelieferten
Produkten bezog. Die diesbeziiglichen Aussagen des
Zeugen sind daher weder unrichtig noch unstimmig. Die
stillschweigende Annahme der Beschwerdegegnerin, wonach
aus der Anordnung der Saulen in D9 fir sich alleine
betrachtet hervorginge, das Gegenlager sei nicht
verschwenkbar ist unzutreffend. Die korrekte
zeichnerische Darstellung der tatsadchlichen Anordnung
der Sd&ulen und des Gegenlagers wirde aufgrund der Lange
der Sdulen im Vergleich zur HoOhe des Gegenlagers die
wichtigen Details des Gegenlagers, die in der D9
offenbar dargestellt werden sollen, nicht gut erkennen
lassen und Platz verschwenden. Die Sdulen sind daher in
stimmiger Weise gebrochen dargestellt. Auch gibt es
technisch keinerlei sinnvolle Erklarung fir die
Annahme, die Sadulen seien auch im aufgebauten
Gegenlager leicht versetzt angeordnet. Die Kammer ist
daher iberzeugt, dass die Darstellung in D9 nicht der
tatsdchlichen Anordnung der Sdulen im Aufbau
entspricht. Daher ist die Schlussfolgerung der
Beschwerdegegnerin, wonach Herr Neddermann eine

unrichtige Angabe gemacht habe, unzutreffend.
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Dokument D9 zeigt ein Gegenlager, das nach Aussage von
Herrn Neddermann auch bei den Doppeldrahtspulern
DDS/V250 bei der Firma Essex Group Inc. verbaut wurde.
Dieses war nach seiner Aussage verschwenkbar. Seine
Aussage wird von den Fotografien von D6, der
Bedienungsanleitung D11 und der Erklarung D15 gestiitzt.
Insbesondere in D6 ist ein Gegenlager zu erkennen, das
in den erkennbaren Teilen seiner Konstruktion der
Zeichnung D9 entspricht und welches nach Aussage von
Herrn Neddermann einen tatsachlich an Essex
ausgelieferten Spuler DDS/V250 zeigt. Herr Neddermann
erklarte, dass die Drahtlackieranlagen inklusive der
Spuler in den USA abgebaut und in Portugal wieder
aufgebaut wurden. Er habe die Maschinen in Portugal
gewartet und konne daher erkennen, dass sie konstruktiv
unverandert geblieben seien. Die Fotografien D6 habe er

selbst in Portugal gemacht.

Auch die Bedienungsanleitung D11 bestatigt die
Verschwenkbarkeit des Gegenlagers. Herr Fennig
bestatigt in seiner Erklarung D15, dass D11 die
Anleitung ist, die mit den Drahtlackiermaschinen an
Essex geliefert wurde. Gemal Abschnitt 4. von D11
"Counter bearing" kann das Gegenlager verschwenkt
werden. ("The counter bearings can be removed from the

spooler housing and pivoted to the side after

releasing.")

An der Existenz von Herrn Fennig hat die Kammer
aufgrund des Dokuments D15 keine Zweifel. Auch an der
Richtigkeit seiner Erklarungen zweifelt die Kammer
nicht. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin
fiihrt auch das Fehlen personenbezogener Daten nicht
automatisch zur Unverwertbarkeit dieses Beweismittels,

das vielmehr nach dem Grundsatz der freien
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Beweiswlirdigung zu beurteilen ist. Die
Beschwerdegegnerin hdtte ihre Zweifel im Ubrigen auch
mit einer Nachfrage bei der Firma Essex stiitzen konnen.
Aus der in der Erklarung enthaltenen Formatierung
seiner Stellenbezeichnung mit eckigen Klammern léasst
sich nicht der Schluss ziehen, die Erklarung sei nicht
von ihm persdnlich abgegeben und erst recht nicht, dass
sie unrichtige Angaben enthalte. Stattdessen sind die
angegebenen Tatsachen in D15, wie Daten und Orte mit
anderen Beweismitteln wie D4, D5 und D16 oder Angaben
aus der Zeugenaussage von Herrn Neddermann, wie dem
Wiederaufbau der Maschinen in Portugal, konsistent.
Seine etwas vorsichtige Formulierung, er sei
"confident", dass es sich bei dem Foto aus D12 um die
Fabrikhalle der Firma Essex handelt, was im Deutschen
auch als "uberzeugt" Ubersetzt werden kann, deutet auch
nicht auf eine unrichtige Angabe hin. Es bestand nie
die Behauptung, er habe das Foto selbst aufgenommen.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass Herr Fennig seine
Worte in D15 mit Bedacht gewahlt hat, um auszudriicken,
dass er den auf dem Foto dargestellten Gegenstand
erkennt, ohne zu suggerieren, er habe das Foto selbst
gemacht. Von der Unrichtigkeit seiner Angaben ist daher

nicht auszugehen.

Zeitpunkt und Ort der Vorbenutzung DDS/V250

Die Beschwerdefiihrerin tragt vor, sie habe
Doppeldrahtspuler des Typs DDS/V250 im Laufe des Jahres
1999 an die Firma Essex Group Inc. verkauft und
ausgeliefert. Als Beweismittel fir den gesamten Vorgang
legt sie ein Angebot D16 vom 21. April 1998, eine
Bestellung D13 vom 29. April 1998, eine Rechnung D4 und
einen Lieferschein D5, beide mit Datum 31. Mai 1999 und
eine Stickliste der Lieferung D7 vor. Die Dokumente

sind einander und demselben Verkaufsvorgang zuordenbar.



- 20 - T 1069/14

Bestellung D13 nimmt auf die Angebotsnummer Al246-5 und
das Datum des Angebots D16 Bezug. Die Rechnung D4 und
der Lieferschein D5 nehmen auf die Bestellnummer
M08627387 der Bestellung D13 sowie die Angebotsnummer
der D16 Bezug. Die Rechnung D4 bezieht sich auf den
Lieferschein 8564 vom 31. Mai 1999 (D5). Die Stickliste
D7 weist die Sticknummer P6401.000.005 auf, die auch in

der Rechnung D4 und im Lieferschein D5 genannt werden.

GemaR Angebot D16, Seite 6 sollte Herr Neddermann bei
der Installation, Inbetriebnahme und dem Training vor
Ort sein. Herr Neddermann bestatigt mit seiner Aussage
(vgl. Niederschrift, der die Seiten 1 und 2
Uberbriickende Absatz), dass er die Maschinen in den USA
in Betrieb genommen hat. Auch Herr Fennig bestatigt,
dass die Fotografie D12 die aufgebauten Spuler am
Standort der Firma Essex Group Inc. in Kendallville
zeigt. Die durch Herrn Fennig in D15 bestatigte Adresse
stimmt mit der Adresse auf dem Lieferschein D5 iberein.
Sowohl Herr Fennig als auch Herr Neddermann bestatigen,
dass die Maschinen im Jahr 1999 in die USA ausgeliefert
wurden. Auch dies ist konsistent mit den Daten des

Lieferscheins.

Die Beschwerdegegnerin entgegnet, es sei kein
ausreichender Beweils erbracht worden, dass die
Doppeldrahtspuler tatsadchlich an die Firma Essex
ausgeliefert worden seien. Die Bestellung D13 vom

29. April 1998 habe auch storniert werden kénnen. Es
seien durch die Beschwerdefihrerin keine
Verzollungspapiere vorgelegt worden, obwohl die
Verzollung ausweislich der Rechnung und des
Lieferscheins D4 bzw. D5 durch die Beschwerdefiihrerin

erfolgt ist.
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Dies iiberzeugt die Kammer nicht. Die Beschwerdegegnerin
lasst die diesbezliglich eindeutigen Aussagen von Herrn
Neddermann und die Erkladrung von Herrn Fennig sowie das
Beweismittel D12 unberiicksichtigt. Die Wahl der
Beweismittel steht zudem dem beibringenden Beteiligten
frei. Aus dem Umstand, dass keine Verzollungspapiere
vorgelegt wurden, folgt nicht zwingend, dass die
vorgelegten Beweismittel unzureichend bzw. zweifelhaft
sind. SchlieBlich liegt es auf der Hand, dass die
Nichtvorlage bestimmter Dokumente auch darin begriindet
sein kann, dass diese nach so langer Zeit nicht mehr

verfigbar sind.

Da der Prioritatstag des Streitpatents der

24. April 2006 ist, ist der Nachweis eines exakten
Auslieferungsdatums nicht erforderlich, zumal die
Produkte offenbar in mehreren Teillieferungen geliefert
worden sind. Der Nachweis einer Lieferung des
Doppeldrahtspulers DDS/V250 vor dem Ende des Jahres

1999 ist daher jedenfalls ausreichend.

Da die Einwande der Beschwerdegegnerin nicht iberzeugen
konnten, sieht die Kammer keinen Grund von der
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung abzuweichen,
wonach Doppeldrahtspuler des Typs DDS/V250 durch die
Beschwerdefiithrerin an die Firma Essex Group Inc. vor
dem Prioritdtstag des Streitpatents geliefert wurden
(vgl. angefochtene Entscheidung, Punkt 2.2.3 der

Grunde) .
Bestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung
Die Beschwerdegegnerin trug vor, dass die

Offenkundigkeit der angeblichen Vorbenutzung zu

verneinen sei, da eine Geheimhaltungsvereinbarung
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bestanden habe. Dies iliberzeugt die Kammer aus den

folgenden Griinden nicht.

Der Zeuge Neddermann sagte aus, es habe seines Wissens
keine Geheimhaltungsverpflichtung gegeben (vgl.
Niederschrift, Seite 5, letzter Absatz). Auch wenn er
sich in seiner Aussage nur auf "sein Wissen" bezog und
damit das Bestehen einer solchen Verpflichtung nicht
kategorisch ausschloss, ist davon auszugehen, dass er
als Verantwortlicher fir die Installation,
Inbetriebnahme und Abnahme der Maschinen etwaige
Geheimhaltungsvereinbarungen hatte kennen miissen. Das
Angebot D16 enthdlt in Ubereinstimmung mit der Aussage
von Herrn Neddermann keine Vereinbarung iber eine
Geheimhaltung die ausgelieferten Spuler betreffend.
Zwar tragt es auf dem Deckblatt den Vermerk, die
Angaben in dem Angebot seien vertraulich. Dies bezieht
sich aber erkennbar nicht auf eine generelle
Geheimhaltungsverpflichtung liber die ausgelieferten
Maschinen. Vielmehr ist es tUblich, dass iber Preise
und Lieferbedingungen Vertraulichkeit besteht, ohne,
dass sich dies auf das ausgelieferte Produkt selbst

bezieht.

Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin handelt
es sich bei den an Essex verkauften Maschinen auch
nicht um Maschinen, die auf einer gemeinschaftlichen
Entwicklungstatigkeit beruhen und bei denen daher eine
implizite Geheimhaltungsverpflichtung anzunehmen sei.
Zunachst ist anzumerken, dass der Lieferung an die
Essex Group Indiana/USA ein Kaufvertrag zu Grunde lag,
der durch entsprechende Dokumente (Angebot, Liefer-
schein, Rechnung, Bedienanleitung, etc.) belegt ist,
und nicht ein Vertrag, der die gemeinsame Entwicklung
einer Vorrichtung zum Gegenstand hat. In diesem

Zusammenhang sagte Herr Neddermann aus, dass die
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einzige Anpassung der Maschinen darin bestand, die
Spuler vertikal zu konstruieren, damit die gewickelten
Spulen von Krédnen abgenommen werden kdnnen. Dies sei
durch die Gesetzgebung in den USA gefordert (siehe
Niederschrift, Seite 3, letzter Absatz). Allerdings
habe die Anlage fiir Essex, was die Grundmodule betraf,
keinen anderen Unterschied zu den herkommlichen
Maschinen der Beschwerdefiithrerin aufgewiesen. Es
handelt sich daher weder um eine komplette
Neuentwicklung und noch weniger um eine gemeinsame
Entwicklung, sondern lediglich um eine geringfiigige
Anpassung eines bestehenden Produkts an
Kundenanforderungen, welche auf gesetzlichen
Anforderungen und nicht auf einer technisch vertraulich
zu behandelnden Erkenntnis beruht. Dies ist ein im
Anlagenbau Ublicher Vorgang. Eine Geheimhaltungs-
verpflichtung ist allein aufgrund dieser Tatsache daher

nicht anzunehmen.

Die Beschwerdegegnerin geht auch fehl in ihrer Ansicht,
der Vermerk auf den technischen Zeichnungen wie D8 bis
D10 "Schutzvermerk nach DIN 34 beachten" deute auf eine
Geheimhaltungsverpflichtung hin. Diese Schutzvermerke
dirften standardmaBig durch die Software zum Erstellen
technischer Zeichnungen eingefiigt werden und sich auf
die Zeichnungen selbst beziehen. Diese Zeichnungen sind
offenbar fiir den internen Hausgebrauch bei der
Beschwerdefiithrerin bestimmt und stellen an sich keine
der Offentlichkeit zugdngliche Information dar. Aus
diesem Schutzvermerk kann hingegen nicht abgeleitet
werden, dass die Kauferin Essex Group Inc. gehindert
war, die von ihr erworbene Maschine anderen Personen
der Offentlichkeit zugdnglich zu machen. Dariiber hinaus
handelt es sich bei den technischen Zeichnungen um ein
indirektes Beweismittel fiir den Nachweis der

technischen Merkmale des vorbenutzten Produkts
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DDS/V250. Eine Vorverdffentlichung der technischen
Zeichnungen selbst wurde von der Beschwerdefiihrerin

nicht geltend gemacht.

Die Beschwerdegegnerin geht auch fehl in ihrer
Behauptung, die Doppelspuler DDS/V250 seien durch
Aufstellung auf dem Betriebsgelande der Firma Essex
noch nicht der Offentlichkeit zugdnglich gemacht
worden. Vielmehr fihrt die Beschwerdefithrerin zurecht
unter Verweis auf die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (loc. cit.), I.C.3.3.1 aus, dass ein
einziger Verkauf geniigt, um der Offentlichkeit den
verkauften Gegenstand im Sinne des Art. 54 (2) EPU
zuganglich zu machen, sofern der Kaufer nicht zur
Geheimhaltung verpflichtet war. Es braucht nicht
nachgewiesen zu werden, dass Dritte tatsdchlich

Kenntnis von diesem Gegenstand erlangten.

Daher kommt die Kammer zu der Uberzeugung, dass die
Spuler vom Typ DDS/V250, welche im Jahre 1999 an die
Firma Essex geliefert wurden, zum Stand der Technik
gemal Artikel 54 (2) EPU gehoren.

Verschwenkbarkeit der Spuler DDS/V250

Die Beschwerdefiihrerin legt dar, dass die
ausgelieferten Doppeldrahtspuler DDS/V250 alle
Anspruchsmerkmale verwirklichen. Das einzige konkret
durch die Beschwerdegegnerin angezweifelte Merkmal war

allerdings die Verschwenkbarkeit des Gegenlagers.

Herr Neddermann erklédrte (vgl. Seiten 3 und 9 der
Niederschrift), die bei der Firma Essex am Standort
Kendallville ausgelieferten Maschinen seien in den USA
abgebaut, nach Portugal gebracht und dort wieder

aufgebaut worden. Zudem erklarte er (Niederschrift
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Seite 9), er habe die Maschinen in Portugal gewartet
und kénne daher aus eigener Anschauung sagen, dass sie
unverandert gegeniiber dem Auslieferungszustand 1999
geblieben seien. Herr Neddermann sagte zudem aus
(Niederschrift Seite 7), er habe die Fotografien D6 bei
der Anlage in Portugal selbst angefertigt. Aus dem
Gesagten folgt, dass die Fotografien in D6 einen
Doppelspuler zeigen, der auch bereits am Standort der
Firma Essex in Kendallville im Jahre 1999 ausgeliefert
wurde. Aus dem Vergleich der beiden Fotografien aus D6
und der Zeugenaussage von Herrn Neddermann geht hervor,
dass der Haltearm mit Gegenlager verschwenkbar ist. Im
oberen Bild sieht man, dass beide Sdulen in das
Gegenlager in der Halteposition eingreifen. Dem unteren
Bild ist zu entnehmen, dass das Gegenlager iber die
kiirzere Sadule geschoben und verschwenkt werden kann.
Dort ist eindeutig ein Stiick des Randes der kiirzeren
Saule zu sehen. Die Position des Handgriffes relativ zu
den Sdulen zeigt ebenfalls, dass das Gegenlager im
unteren Bild in Richtung Bildhintergrund verschwenkt
ist. Bestatigt wird dies durch Abschnitt 4. der
Bedienungsanleitung D11, welcher eindeutig angibt, dass
das Gegenlager verschwenkt werden kann. ("The counter
bearings can be removed from the spooler housing and

pivoted to the side after releasing.") D9 widerspricht

der Verschwenkbarkeit wie oben ausgefihrt nicht. Die
MutmaRungen der Beschwerdegegnerin beziiglich der
Moglichkeit die Spulen horizontal aus den in D12
gezeigten Spulern herauszunehmen, Ulberzeugt die Kammer

im Gegensatz zu den Angaben von Herrn Neddermann nicht.
Datumsangaben der Konstruktionszeichnungen D8 bis D10
Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass aufgrund der

Datumsangaben auf den Konstruktionszeichnungen D8 bis
D10 (5. Februar 1999, 6. Juli 1998 und 1. Juli 1998)
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und des Angebots D16 (21. April 1998) kein
ausreichender Nachweis dariiber vorliege, welche

Merkmale die ausgelieferten Doppelspuler aufwiesen.

Die Kammer folgt dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin
insofern, als die Zeichnungen (D8 bis D10) nicht als
Grundlage flir das Angebot dienen konnten, da sie
allesamt erst nach der Erstellung des Angebots

angefertigt wurden.

Die von der Beschwerdefiihrerin vorgetragene
Nachweiskette beruht allerdings nicht auf einem
direkten Nachweis der technischen Merkmale durch D8 bis
D10: Der Zeuge Neddermann hat nicht erklart, dass die
in D8 bis D10 vorgelegten Zeichnungen die
urspringlichen Konstruktionszeichnungen darstellten,
auf Basis derer das fragliche Angebot D16 erstellt
wurde oder die dem Entwurf und der Konstruktion der
fraglichen Anlagen zugrunde lagen, (vgl. Niederschrift,
Seite 6). Herr Neddermann sagte vielmehr aus, dass die
an Essex ausgelieferten Doppelspuler den gleichen
Aufbau wie die in D8 bis D10 gezeichneten Doppelspuler
hatten und sich lediglich in der Lange der Spulen
unterschieden haben koénnten. Ansonsten sei namlich
immer der gleiche Aufbau verwendet worden (vgl.
Niederschrift, Seite 9). Auch aus der von der
Beschwerdegegnerin zitierten Passage von Seite 7 geht
nicht hervor, dass der Zeuge die D8 bis D10 als
urspringliche Zeichnungen verstanden hat. Die Kammer
sieht daher keinen Widerspruch zwischen den Erklarungen
des Zeugen und den Datierungen der Zeichnungen, der die
Aussagen des Zeugen zu den technischen Merkmalen des
vorbenutzten Doppelspulers in Zweifel ziehen konnte.
Zudem ist zu bericksichtigen, dass seine
diesbeziiglichen Aussagen auch mit den Dokumenten D6,

D11 und 12 im Einklang stehen. Wie oben ausgefiihrt,



- 27 - T 1069/14

sieht die Kammer daher das Merkmal der
Verschwenkbarkeit des Haltearms als durch die

Vorbenutzung vorweggenommen an.

Insgesamt kommt die Kammer daher zu der
Schlussfolgerung, dass der Gegenstand von Anspruch 1
gemal Hauptantrag (also wie erteilt) nicht neu
gegeniiber den vorbenutzten Spulern DDS/V250 ist. Damit
ist der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin nicht

gewahrbar.

Zulédssigkeit der Hilfsantrdge 1 bis 6

Die Hilfsantradge 1 bis 6 sind zulassig.

Die Hilfsantrage 1 bis 6 wurden mit der Erwiderung auf
die Beschwerdebegriindung eingereicht. Sie sind daher
gemal Artikel 12 (1) VOBK 2020 Grundlage des
Beschwerdeverfahrens. Das einzige Kriterium fir die
Ausibung des Ermessens der Kammer gemal

Artikel 12 (4) VOBK 2007 (anwendbar aufgrund von
Artikel 25 VOBK 2020), die Hilfsantrédge 1 bis 6
eventuell unberiicksichtigt zu lassen, ist, ob die
Antrage schon im erstinstanzlichen Verfahren hatten
vorgebracht werden konnen. Der Vortrag bezliglich der
angeblichen mangelnden Konvergenz der Hilfsantrage und
deren prima facie Relevanz durch die Beschwerdefiithrerin
ist mithin kein maBgebendes Kriterium fir die Ausibung

des Ermessens.

Da die Einspruchsabteilung im Ergebnis dem Hauptantrag
der Beschwerdegegnerin stattgegeben hat, gab es fir sie
im Einspruchsverfahren keine Veranlassung Hilfsantrage
einzureichen. Die Einreichung von Hilfsantrdgen bereits

im Einspruchsverfahren, anstatt erst mit der
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Beschwerdeerwiderung, hatte im vorliegenden Fall auch
keinen Einfluss auf die prozessuale Situation im
Beschwerdeverfahren gehabt. In beiden Fallen waren die
Hilfsantrdge im erstinstanzlichen Verfahren nicht

diskutiert worden.

Hilfsantrag 1 - Neuheit (Artikel 54 EPU)

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist
gegeniiber der offenkundigen Vorbenutzung DDS/V250 nicht
neu im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPU.

Gemal der Fotografie D6 und der Zeichnung D9 zeigt der
Spuler DDS/V250 einen Klemmring. Mit diesem Klemmring
laésst sich das Gegenlager an der hoheren der beiden
Saulen festklemmen. Im ungeklemmten Zustand ist das
Gegenlager auf beiden Sdulen hohenverstellbar. Wenn
beide Sdulen in das Gegenlager eingreifen ist es
drehfest. Wird der Klemmring geldst und das Gegenlager
iber die kilrzere Sdule gehoben ist es drehbar gelagert.
Der Klemmring bildet daher eine Feststellvorrichtung,
mit Hilfe derer der Haltearm wahlweise verschwenkbar

bzw. drehfest angeordnet ist.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, sie kann auf der
Zeichnung D9 kein verschwenkbares Gegenlager erkennen.
Die Kammer hat aber am Ende der Diskussion des
Hauptantrages diese Frage bereits entschieden, so dass
dieses Gegenargument sie nicht lberzeugt. Des Weiteren
diene der Klemmring und Klemmhebel gemal der
Beschwerdegegnerin nur fir die Hbhenverstellbarkeit,
nicht fir die Verschwenkbarkeit. Allerdings wverkennt
sie dabei, dass Anspruch 1 nur fordert, dass mit Hilfe
der Feststellvorrichtung der Haltearm verschwenkbar

oder drehfest gelagert ist. Das Gegenlager des
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offenkundig vorbenutzten Spulers ist ebenfalls mit
Hilfe des Klemmrings wahlweise drehfest oder
verschwenkbar gelagert. Der Klemmring verhindert
einerseits selbst das Verschwenken im klemmenden
Zustand, andererseits ermdglicht er auch das Abheben
des Gegenlagers von der kiirzeren Saule. Damit
verwirklicht er in beiden Fallen die beanspruchte
Funktion das Gegenlager festzustellen und dabei zu

helfen, es zu verschwenken oder drehfest zu lagern.

Da es dem Gegenstand von Anspruch 1 an Neuheit mangelt,

ist Hilfsantrag 1 nicht gewédhrbar.

Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des unabhadngigen Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 2 ist gegeniiber der offenkundigen
Vorbenutzung DDS/V250 neu und beruht ihr gegeniuber auch

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist neu gegenlber dem
Spuler DDS/V250. Beim Spuler DDS/V250 hat das
einstlickig ausgebildete Gegenlager zweili Bohrungen, die
auf den beiden S&ulen laufen kénnen. Einzig den Teil
des Gegenlagers, welcher die Bohrungen aufweist, konnte
man als Hilsenteil im Sinne des Anspruchs ansehen. Es
folgt, dass der Haltearm nicht auf dem Hiilsenteil
héhenverstellbar angeordnet ist, denn eine
Relativbewegung des Haltearms zum Teil, welcher die
Bohrungen aufweist, ist aufgrund der einstilickigen

Ausbildung nicht moglich.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU
gegeniiber dem Spuler DDS/V250.
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Durch das im vorigen Abschnitt identifizierte
Unterscheidungsmerkmal wird bewirkt, dass der Haltearm
héhenverstellbar angeordnet ist. Dies erlaubt
Spulenkorper unterschiedlicher HOhe zu bewickeln. Diese
technische Wirkung wird allerdings eindeutig auch schon
durch den Spuler DDS/V250 verwirklicht, welcher auch
einen hohenverstellbaren Haltearm - das Gegenlager -

aufweist.

Die geldste technische Aufgabe ist daher lediglich die

Bereitstellung einer konstruktiven Alternative.

Die Beschwerdefiihrerin vertrat die Ansicht, es werde
der technische Effekt zusédtzlicher Flexibilitdt bei der
Hohenverstellbarkeit bewirkt. Die Kammer kann
allerdings nicht erkennen, inwiefern hier zusatzliche
Flexibilitat erreicht wird. Beide Spuler sind
héhenverstellbar. Die Beschwerdegegnerin trug keine
technische Wirkung vor, die durch das

Unterscheidungsmerkmal verwirklicht wirde.

Die anspruchsgemale Alternative wird durch den
vorgelegten Stand der Technik nicht nahegelegt. Der
Spuler DDS/V250 zeigt eine grundlegend andere
Konstruktion basierend auf zwei unterschiedlich hohen
Saulen und nicht auf einer Hilse und einem Basisteil.
Damit ist kein Stand der Technik vorgelegt worden, der
die Behauptung der Beschwerdefithrerin, die alternative
Konstruktion sei naheliegend, untermauern konnte. Die
Sichtweise der Beschwerdefihrerin basiert damit auf

einer ex post facto Betrachtung.

Die Kammer ist auch lberzeugt, dass der Gegenstand von
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 in der Kombination der

urspringlichen Anspriche 1, 4 und 6 urspringlich
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offenbart war. Hilfsantrag 2 genligt damit den
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 enthdlt das Merkmal "der
Steher", welches keinen Rickbezug aufweist. In den
erteilten Anspriichen war Anspruch 6, welcher das
Merkmal "der Steher" aufweist, von einem der Anspriiche
1 bis 5 abhédngig. Auch wenn Anspruch 5 den zur
Deutlichkeit ndétigen Rickbezug enthédlt, handelt es sich
im vorliegenden Fall nicht um einen Mangel an
Deutlichkeit, der durch die Anderungen im
Einspruchsverfahren eingefihrt wurde, sondern einen,
der bereits bei der Erteilung vorhanden war. Damit
steht er der Prifung im Einspruchsverfahren nicht

offen.

Daher ist der Hilfsantrag 2 der Beschwerdegegnerin
gewahrbar. Allerdings muss die Beschreibung noch an die

geanderten Anspriche angepasst werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit
der Anordnung zurickverwiesen, das Patent in geanderter
Fassung auf der Grundlage der Anspriiche 1 bis 11 des
Hilfsantrags 2 mit einer noch anzupassenden

Beschreibung aufrechtzuerhalten.
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