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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden 1 richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. 1 846 681
zurlickzuweisen und die der Patentinhaberin durch die am
2. Marz 2016 abgehaltene mindliche Verhandlung
entstandenen Kosten der Einsprechenden 1 gemal

Artikel 104 (1) EPU aufzuerlegen.

Im Einspruchsverfahren wurden fehlende Neuheit (Artikel
100 a) i.V.m. Artikel 54 (1) EPU) und mangelnde
erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a) i.V.m. Artikel
56 EPU) als Einspruchsgriinde angefiihrt.

In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem

auf die Druckschriften

D16 WO 02/093058 Al
D17 Us 4,683,454

Bezug genommen.

Die Einsprechende 2 hat ihren Einspruch im Laufe des
Einspruchsverfahrens zuriickgenommen. Sie ist somit
nicht am Beschwerdeverfahren beteiligt (Artikel 107
Satz 2 EPU).

Nachdem sie sich im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung bereits auf die behaupteten und als
oVl und oV2 bezeichneten offenkundigen Vorbenutzungen
bezogen hatte, machte die Beschwerdefiithrerin im
Beschwerdeverfahren mit Schreiben vom 18. November 2016

erstmalig eine weitere angebliche offenkundige
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Vorbenutzung (im Folgenden "Vorbenutzung oV3") geltend
und stiitzte ihren Antrag auf Widerruf des Streitpatents
wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer
Tatigkeit auch auf diese Vorbenutzung. Sie behauptete,
dass im Jahr 2004 als "ThinkTop" bezeichnete
Ventilsteuerungseinheiten von der danischen Firma Alfa
Laval Kolding A/S an die finnische Firma Tetra Pak Oy
geliefert worden seien und dass eine solche Einheit mit
der Seriennummer 96126155.02 als Teil eines
integrierten Systems am 4. Mai 2005 von der Firma Tetra
Pak Oy wiederum an die finnische Firma Valio Oy
Lapinlahti Factory geliefert worden sei. Als
schriftliche Beweismittel fiir diese Behauptung waren
dem Schreiben eine "Eidesstattl. Versicherung Valtonen"
und eine "Eidesstattl. Versicherung Drimus" beigefiligt.
Mit Schreiben vom 23. Dezember 2016 wurden notariell
beglaubigte Kopien der Originale dieser schriftlichen
Erklarungen eingereicht. Die als "Eidesstattl.
Versicherung Valtonen" bezeichnete Erklarung vom

21. Marz 2016 ist eine schriftliche Zeugenerklarung
("WITNESS STATEMENT") wvon Herrn Iiro Valtonen, einem
Angestellten der Firma Tetra Pak Oy, der finf Anlagen
("Exhibits" 1 bis 5) beigefiigt sind. Die als
"Eidesstattl. Versicherung Drimus" bezeichnete
schriftliche Erklarung vom 9. November 2016 ist eine
Stellungnahme des von der Firma Alfa Laval Kolding A/S
beauftragten Sachverstandigen Alin Marian Drimus
("EXPERT OPINION"), der vier Anlagen ("Exhibits" 1 bis
4) beigefligt sind.

Mit einer Ladung vom 6. Mai 2020 wurden die Beteiligten
zu einer fir den 15. Marz 2021 anberaumten miindlichen
Verhandlung geladen, die spater auf den 22. November

2022 verlegt wurde.
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In der am 22. Januar 2021 erlassenen Mitteilung gemal
Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern in der seit dem 1. Januar 2020
geltenden Fassung (VOBK 2020, ABl. EPA 2021, A35)
brachte die Kammer ihre vorlaufige Beurteilung der

Sach- und Rechtslage zum Ausdruck.

Am 22. November 2022 fand die miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt. Wahrend der miindlichen
Verhandlung reichte die Patentinhaberin gednderte
Anspriche gemaB Hilfsantrag 1' ein. Die
Beschwerdefiihrerin bestatigte in der miindlichen
Verhandlung, dass sie die im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung behaupteten offenkundigen
Vorbenutzungen oVl und oV2 nicht im Zusammenhang mit
dem Hilfsantrag 1 geltend mache und dass sie auch keine

weiteren Einwande gegen den Hilfsantrag 1' habe.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 1) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des Patents. Ferner beantragte sie die
Aufhebung der Entscheidung liber die anderweitige

Kostenverteilung.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde (Hauptantrag) oder
hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und die Aufrechterhaltung des Patents in geanderter
Fassung auf der Grundlage der Anspriiche eines der
Hilfsantrége 1, 1', la, 2, 2a, 3, 3a, 4 oder 4a, wobei
die Hilfsantrdage 1, 2 und 3 mit der
Beschwerdeerwiderung, die Hilfsantrage la, 2a, 3a, 4
und 4a mit Schreiben vom 13. Juni 2017 und der
Hilfsantrag 1' in der miindlichen Verhandlung vom

22 . November 2022 eingereicht wurden.
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Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung
(entsprechend dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin)
lautet wie folgt (die von der Einspruchsabteilung
verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern

eingefigt) :

"Vorrichtung zur Steuerung der Schaltbewegung eines
Ventils, [1.1] wobei die Steuervorrichtung (1) modular
strukturiert ist und [1.2] das Ventil (100) wenigstens
eine ein SchlieBglied (101; 101*) tragende,
translatorisch oder rotativ bewegte Ventilstange (101la;
101la*) aufweist, [1.2.1] die Ventilstange(n) (101la;
10la*) mittels eines druckmittelbeaufschlagten
Ventilantriebes (105) in zwei Endstellungen, eine
SchlieB- (SS) und eine Offenstellung (0S), verbracht
wird/werden, [1.2.2] erforderlichenfalls wenigstens
eine Ventilstange (101 a; 10la*) in eine zwischen
diesen Endstellungen positionierte, eine
Teiloffenstellung des zugeordneten SchlieBgliedes (101;
101*) bildende Zwischenstellung (ZS) verbracht wird,
[1.3] die Steuervorrichtung (1) Mittel (5) zur
Steuerung des Druckmittels (D) flir den Ventilantrieb
(105) [1.4] sowie einen Stellungsgeber (4) aufweist,
[1.4.1] der wenigstens die Endstellungen und ggf. die
Zwischenstellung (ZS) der Ventilstange (10la; 10la*) in
Bezug auf ein festgelegtes Bezugssystem erfasst und
diesbezigliche aktuelle Stellungsmeldungen liefert,
[1.5] und die Steuervorrichtung (1) eine modulare,
interne Steuereinheit (2) aufweist, die einerseits mit
einer externen Steuereinheit (3) im Umfeld des Ventils
(100) im Datenaustausch steht und andererseits die
Mittel (Pilotventile) (5) zur Steuerung des
Druckmittels (D) ansteuert, dadurch gekennzeichnet,

e [1.6.1] dass die interne Steuereinheit (2) eine

standardisierte Betriebsspannung (Ug) aufweist,
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* [1.6.2] dass auch das(die) Pilotventil(e) (5) mit der
standardisierten Betriebsspannung (Ug)

arbeitet (arbeiten),

e [1.6.3] dass in der Steuervorrichtung (1) ein
Anpassungsmodul (I; I*) Aufnahme findet,

e [1.6.4] der Uber eine interne Schnittstelle (B) mit
der internen Steuereinheit (2) verbunden ist,

e [1.6.5] dass die jeweilige Signalstruktur der
Steuereinheit (2) und des Anpassungsmoduls (I; I*) an
der internen Schnittstelle (B) gleich sind, und

e [1.6.6] dass die interne Steuereinheit (2) Uber den

Anpassungsmodul (I; I*) spannungsversorgt ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung durch die
folgenden, von der Kammer durch Unterstreichung
gekennzeichneten Anderungen in den Merkmalen 1.6.4 und
1.6.6:

"[1.6.4'"] der Uber eine interne Schnittstelle (B) mit

der internen Steuereinheit (2) und iUber eine externe

Schnittstelle (A) mit der externen Steuereinheit (3)

verbunden ist,"

"[1.6.6'"] dass die interne Steuereinheit (2) uber den
Anpassungsmodul (I; I*) spannungsversorgt ist, wobei

durch den Anpassungsmodul (I, I*) eine Anpassung an die

jeweilige Betriebsspannung der externen Steuereinheit
(3) erfolgt.”

Die abhédngigen Anspriiche 2 bis 10 des Hilfsantrags 1
entsprechen den abhangigen Ansprichen 2 bis 10 des
Patents in erteilter Fassung. Anspruch 4 des

Hilfsantrags 1 hat folgenden Wortlaut:
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"4, Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Anpassungsmodul (AS-
Interface Modul) (I*) die Signale und den Signalpegel
der mit der standardisierten Betriebsspannung (Ug)
arbeitenden internen Steuereinheit (2) auf die
entsprechenden Signale und den Signalpegel eines mit
einer zweiadrigen BUS-Leitung arbeitenden AS-Interface
BUS Dateniibertragungssystems umsetzt und an einer
externen Schnittstelle (A), Uber die er mit der
externen Steuereinheit (3) verbunden ist, bereitstellt
und auch in umgekehrter Richtung eine entsprechende

Umsetzung vornimmt."

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1' ist identisch mit dem
Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1. Im Vergleich zu
Hilfsantrag 1 wurde der abhangige Anspruch 4 gestrichen
und die abhangigen Anspriche 5 bis 10 entsprechend neu

nummeriert.

Die Beschwerdefihrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Zulassung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung
oV3

Die Vorbenutzung oV3 betreffe die am 4. Mai 2005
erfolgte Lieferung eines Gerdts mit einer als
"ThinkTop" bezeichneten Vorrichtung zur Steuerung der
Schaltbewegung eines Ventils mit der Seriennummer
96126155.02, die die danische Firma Alfa Laval Kolding
A/S seit Ende 1999 vertrieben habe. Die Lieferung
dieses Gerats sei zunadchst an die Firma Tetra Pak Oy
erfolgt und von dieser sei es dann als Teil eines
Endprodukts an einen Endabnehmer weitergeliefert
worden, also ohne jegliche Verpflichtung zur

Geheimhaltung, sodass das gelieferte Gerat zum Stand
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der Technik gehore. Dieses Gerat sei in den

Anlagen 1 und 4 der eidesstattlichen Versicherung wvon
Herrn Iiro Valtonen sowie in der eidesstattlichen
Versicherung von Herrn Alin Marian Drimus, der die an
die Firma Tetra Pak Oy gelieferte Steuervorrichtung als

Sachverstandiger untersucht habe, dargestellt.

Die Steuervorrichtung des vorbenutzten Gerats weise
alle Merkmale des Anspruchs 1 des erteilten
Streitpatents auf. Der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 sei somit nicht neu. Zu den
Anspruchsmerkmalen 1.6.3, 1.6.4 und 1.6.6 werde mit
Verweis auf die eidesstattliche Versicherung von Herrn
Drimus bemerkt, dass das vorbenutzte Gerdt in der
Steuervorrichtung ein Anpassungsmodul aufweise, das
einen ASI3+Chip enthalte (s. Seite 19, Absatz g) sowie
Seite 11, Figur 10(b)), wobei das Anpassungsmodul in
der Steuervorrichtung angeordnet und zur
Spannungsversorgung an die interne Steuereinheit
angeschlossen sei, was eine interne Schnittstelle
impliziere (s. Seite 19, Absatz r) sowie Seite 11,
Figur 10 (b) und Seite 20, Absatz t)). Dabei sei zu
berlicksichtigen, dass ein Anpassungsmodul tatsachlich
nur eine Baugruppe verlange, die eine oder mehrere
Funktionen iibernehme und durch elektronische
Schaltkreise realisiert sei. Ein Modul sei nicht
zwingend als eine mechanisch leicht austauschbare
Einheit zu verstehen. Wie in der eidesstattlichen
Versicherung von Herrn Drimus in Ziffer 3.6 erlautert
werde, sei die Steuervorrichtung des vorbenutzten

Gerats modular aufgebaut.

Die Vorbenutzung oV3 sei durch die beiden
eidesstattlichen Versicherungen bewiesen und somit
hochrelevant, weshalb deren Zulassung nach den in der

Entscheidung T 691/12 festgelegten Grundsatzen zum
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Verfahren geboten sei. Die Beschwerdefihrerin habe erst
im September 2016 von der offenkundigen Vorbenutzung
oV3, an der sie nicht beteiligt gewesen sei, Kenntnis
erlangt. Die Vorbenutzung stamme nicht aus der Sphare
der Beschwerdefiihrerin, sondern sie sei von Dritten
darauf aufmerksam gemacht worden. Deshalb habe sie
diese Vorbenutzung nicht friher im Verfahren geltend

machen konnen.

Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass die
Vorbenutzung nicht nachgewiesen sei, sei nicht richtig.
Dies lasse sich anhand der vorgelegten Beweismittel
iberprifen. Die von der Beschwerdegegnerin zitierte
Entscheidung T 129/88 sei deshalb im vorliegenden Fall

nicht anwendbar.

Hinsichtlich der eidesstattlichen Erklarungen komme es
nicht entscheidend auf die genaue Bezeichnung bzw.
Uberschrift an. Im vorliegenden Fall sei auch zu
bericksichtigen, dass Herr Valtonen die Erklarung in
Finnland und Herr Drimus in Danemark abgegeben habe.
Dort sei die Bezeichnung "sworn statement" nicht iblich
und im dé&nischen bzw. finnischen Recht auch nicht
vorgesehen. Stattdessen sei die im Rechtsverkehr in
Danemark und Finnland Ubliche Formulierung "promise and

affirm on my honor and conscience" verwendet worden.

Der Antrag auf Widerruf des Streitpatents wegen
fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer
Tatigkeit werde auch auf die offenkundige Vorbenutzung
oV3 gestiutzt.

Hauptantrag
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Ausgehend vom Dokument D16 beruhe der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Die Interpretation der Einspruchsabteilung, wonach der
Stellungsmelder 5 des Dokuments D16 insgesamt als
interne Steuereinheit im Sinne des Anspruchs 1 gelte,
widerspreche dem Wortlaut des Anspruchs 1, der
verlange, dass die Steuervorrichtung Mittel zur
Steuerung des Druckmittels fiir den Ventilantrieb sowie
einen Stellungsgeber aufweise. Anspruch 1 verlange
zudem, dass die Steuervorrichtung eine modulare,
interne Steuereinheit aufweise. Demnach kdnne im Sinne
des Streitpatents der Stellungsmelder 5 bestehend aus
Sensoreinheit 5.1 und Kommunikationseinheit 5.2 nur als
Steuervorrichtung angesehen werden, nicht aber als
interne Steuereinheit. Der Stellungsmelder 5 enthalte
namlich sowohl einen Stellungsgeber (die Sensoreinheit
5.1) gemaB Merkmal 1.4 als auch Mittel zur Steuerung
des Druckmittels gemd&B Merkmal 1.3. Nach dem

Merkmal 1.5 sei die interne Steuereinheit Teil der
Steuervorrichtung, was auf den Mikroprozessor 8
zutreffe. Der Mikroprozessor 8 stehe dabei iber die
Schnittstelle 8g mit einer externen Steuereinheit in
Verbindung und steuere iber die Signalanpassung 8c und
die Schnittstellen 8e und 8h die Pilotventile. Die
Aufgabe der Signalanpassung sei es, die Pilotventile
mit Strom zu versorgen und die Kommunikation zwischen
dem Mikroprozessor 8 und den Pilotventilen zu
ermdglichen. Der Mikroprozessor sei somit eine interne
Steuereinheit gemaB dem Merkmal 1.5. Die Verbindung mit
den Pilotventilen werde in der Sensoreinheit 5.1
einfach durchgeleitet. Die Signalanpassung 8c sei ein
Anpassungsmodul im Sinne des Merkmals 1.6.3. Das
Streitpatent verwende den Begriff in der allgemeinen

Beschreibung nur in Absatz [0012], der jedoch keinen
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weitergehenden Inhalt als die betreffenden
Anspruchsmerkmale habe. Die Signalanpassung 8c sei
ersichtlich iUber eine interne Schnittstelle mit dem
Mikroprozessor 8 als der internen Steuereinheit
verbunden, sodass auch das Merkmal 1.6.4 erfillt sei.
Der Mikroprozessor 8 werde iber die Signalanpassung 8c
mit Spannung versorgt. Der Mikroprozessor 8 und die
Signalanpassung 8c erfillten somit auch das
Anspruchsmerkmal 1.6.6. Das Merkmal 1.6.1 sei im
Dokument D16 implizit offenbart, da Mikroprozessoren
standardisierte Betriebsspannungen bendtigten. Fir das
Verstandnis des Anspruchsmerkmals 1.6.5 sei der Absatz
[0016] des Streitpatents von Bedeutung. Demnach
verwiesen gleiche Signalstrukturen der Steuereinheit
und des Anpassungsmoduls darauf, dass Signale und
Signalpegel der internen Steuereinheit auf eine
vorgegebene externe Spannung und in umgekehrter
Richtung entsprechende Signale der externen Spannung
auf den entsprechenden Pegel der internen Signale
umzusetzen seien. Eben dies leiste die Signalanpassung
8c des Dokuments D16. In Anbetracht der Offenbarung auf
Seite 9, Zeile 31 bis Seite 10, Zeile 4 des Dokuments
D16 sei deshalb auch das Merkmal 1.6.5 bekannt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
unterscheide sich vom Dokument D16 nur durch das
Merkmal 1.6.2. Das Dokument D16 enthalte diesbeziiglich

keine Angaben.

Indem das Anpassungsmodul nur eine einzige,
einheitliche Betriebsspannung zur Verfiigung stelle,
vereinfache sich sein Aufbau. Es wdre fir einen
Fachmann deshalb bereits ohne zusatzliche Anregung
naheliegend gewesen, die bekannte Signalanpassung gemal
dem Merkmal 1.6.2 auszugestalten. Zudem erlautere das

Streitpatent in Absatz [0004] zutreffend, dass dieses
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Merkmal bei bekannten Steuerkdépfen regelmaBig
verwirklicht sei. Fir einen Fachmann ware es deshalb
naheliegend gewesen, den aus dem Dokument D16 bekannten
Steuerkopf so auszubilden, dass die Signalanpassung 8c
den Pilotventilen 9, 10, 11 und dem Mikroprozessor 8
jewells dieselbe Betriebsspannung zur Verfiigung stelle.
Ausgehend vom Dokument D16 ware ein Fachmann deshalb
unter Inanspruchnahme seines allgemeinen Fachwissens in
naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1

gelangt.

Unabhédngig davon hatte ein Fachmann im Dokument D17
Anregungen gefunden, die ihn ausgehend vom Dokument D16
in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1
gefihrt hatten. Das Dokument D17 lehre nédmlich, bei
einem Steuerkopf fiir Ventile die Modularitat zu
steigern, indem die Spannungsversorgung iber steckbare
Module vorgenommen werde, die beispielsweise eine
externe Wechselspannung in eine von dem Steuerkopf
bendtigte Gleichspannung umwandelten. Dokument D17
offenbare somit ein Anpassungsmodul, mit dem ein
Steuerkopf beispielsweise nach Bedarf fir 230 VvV, 50 Hz
Wechselspannung oder 110 V, 60 Hz Wechselspannung
ausgeriistet werden kdénne. Mit einem Anpassungsmodul zur
Umwandlung von externer Wechselspannung in
Gleichspannung gemal dem Dokument D17 lasse sich der
Aufbau der recht aufwendigen Signalanpassung 8c der aus
dem Dokument D16 bekannten Vorrichtung vereinfachen, da
auf diese Weise die Signalanpassung 8c als ein
einfacher DC/DC Wandler ausgelegt werden koénne, wahrend
anderenfalls die Signalanpassung 8c sowohl einen AC/DC
als auch einen DC/DC Wandler aufweisen miisse. Diese
Vereinfachung durch eine zusatzliche Modularisierung
der Signalanpassung 8c entspreche im Ubrigen auch der
im Dokument D16 auf Seite 9 im letzten Absatz
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erlauterten Lehre, die Schaltungsanordnung modular

aufzubauen.

Fir den Fall, dass kein Anpassungsmodul im Dokument D16
offenbart sei, ergaben sich zwei Teilaufgaben. Wahrend
die erste, vom Merkmal 1.6.2 geldste Teilaufgabe in der
sinnvollen Auswahl der Betriebsspannung der
verschiedenen Komponenten bestehe, kdonne die zweite,
von den Merkmalen 1.6.3 bis 1.6.6 geldste Teilaufgabe
dahingehend formuliert werden, den Lagerbestand zu
verringern. Dabei liege kein synergistischer Effekt

vOor.

Hilfsantrag 1

In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sei das Merkmal
"externe Schnittstelle" ohne die weiteren Merkmale der
Anspriche 3 oder 4 in der ursprunglich eingereichten
Fassung aufgenommen worden. Somit liege eine
unzulassige Zwischenverallgemeinerung vor. Zudem finde
sich in der von der Beschwerdegegnerin genannten
Textpassage auf Seite 4 der Beschreibung keine externe
Schnittstelle. AuBerdem habe der Begriff "verbunden" in
Merkmal 1.6.4' eine andere Bedeutung als der auf Seite
13, Zeile 26 bis Seite 14, Zeile 2 der urspringlich
eingereichten Anmeldung verwendete Begriff
"angekoppelt". In Zusammenschau mit dem gednderten
Merkmal 1.6.6' des Anspruchs 1 seien auch die
zusdtzlichen Merkmale des Anspruchs 4 des Hilfsantrags

1 ohne Stitze in den Anmeldungsunterlagen.

Daher liege ein VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU vor.

Hilfsantrag 1'

- Zuldssigkeit der Anderungen
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Die Einwdnde der unzuldssigen Anderungen, die gegen den
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 erhoben worden seien,

betrafen auch Anspruch 1 des Hilfsantrags 1°'.

- Klarheit

In Merkmal 1.6.4' sei die Verbindung mit der externen
Steuereinheit hinzugefiigt. Die externe Steuereinheit
sei jedoch nicht eindeutig Teil der beanspruchten
Vorrichtung. Vielmehr sei der Begriff "verbunden" in
diesem Zusammenhang als "verbindbar" zu verstehen. Die
externe Schnittstelle sei vorgesehen, sodass, wenn die
Vorrichtung im Betrieb an eine externe Steuereinheit
angeschlossen sei, ein Datenaustausch stattfinden

kénne. Anspruch 1 sei daher nicht deutlich gefasst.

- Erfinderische Tadtigkeit

Die auf Seite 8, Zeilen 27 bis 32 des Dokuments D16
erwahnte Steuerung stelle eine externe Steuereinheit
dar. Sie werde iber die in Figur 1 mit mindestens vier
Klemmen versehene Klemmenleiste 8f mit der
Kommunikationseinheit 5.2 verbunden. Werde die externe
Steuereinheit mit einer anderen Spannung betrieben als
die interne Steuereinheit, dann miisse diese angepasst
werden. Deswegen schlieBe die aus der Kombination der
Dokumente D16 und D17 nahegelegte Losung, die
Signalanpassung 8c als eigenstdndiges Anpassungsmodul
zUu gestalten, auch eine externe Schnittstelle fir die
Verbindung mit der externen Steuereinheit mit ein. Eine
Verbindung iiber den Anschluss 8g hatte keine Anpassung
der Spannung ermdglicht und sei deshalb
unwahrscheinlich. Das im Dokument D16 genannte
Parametrisierungsgerat diene lediglich der Zuweisung

von Parametern am Anfang des Ventilbetriebs.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 1'

beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Wesentlicher Verfahrensfehler

Die Einspruchsabteilung habe die im erstinstanzlichen
Verfahren geltend gemachten Vorbenutzungen oVl und oV2
als unbewiesen angesehen, jedoch verkannt, dass bei der
Entscheidung lber die Frage, ob eine Vorbenutzung
stattgefunden habe oder nicht, alle Begleitumstande zu
berilicksichtigen und zu wiirdigen seien. Zu diesen
Begleitumstanden gehdre auch eine unbegriindete
Aussageverweigerung der angebotenen Zeugen. Nach
Singer/Stauder, Europadisches Patentiibereinkommen,

7. Auflage, Rdnr. 92 zu Artikel 117 EPU, habe das
Europédische Patentamt eine unbegriindete Verweigerung
der Aussage eines Zeugen entsprechend zu wirdigen. In
Anbetracht der eindeutigen Erklarungen der Zeugen,
nicht (mehr) zu einer Aussage bereit zu sein, habe die
Beschwerdefilhrerin beantragt, die Zeugen durch ein
nationales Gericht vernehmen zu lassen, da dies die
einzige Moglichkeit sei, von einem unwilligen Zeugen
eine Aussage zu erhalten. Das habe die
Einspruchsabteilung nicht als erforderlich angesehen,
obwohl bereits eine Entscheidung iber eine
Beweisaufnahme erlassen worden sei und die
entsprechenden Kostenverzichtserklarungen vorgelegen
hatten. Auch gadbe es keinen Grund, Kostenvorschiisse filir
die Zeugen zu bezahlen, nachdem sie schon erklart
hatten, nicht zu der mindlichen Verhandlung zu kommen.
Dabei seien die Kosten fiir eine Zeugeneinvernahme vor
nationalen Gerichten wesentlich geringer als fir die
Vernehmung von Zeugen vor dem Europaischen Patentamt.
Die Einspruchsabteilung habe der Beschwerdefilthrerin

jedoch nie die Moglichkeit gegeben, einen
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Kostenvorschuss flir eine Zeugeneinvernahme durch
nationale Gerichte einzuzahlen. Ferner sei zu
beriicksichtigen, dass die Vernehmung unwilliger Zeugen
durch ein nationales Gericht, obwohl sie eine langere
Dauer des Verfahrens impliziere, die einzige
Mb6glichkeit sei, deren Aussage zu erhalten und somit
den Beweils iber die von der Einspruchsabteilung als
relevant angesehenen Vorbenutzungen zu erbringen. Es
sei anzumerken, dass Artikel 131 (2) EPU eine
gerichtliche Einvernahme von Zeugen vorsehe. Die von
der Beschwerdegegnerin zitierte Regel 120 EPU enthalte
keine abschlieBende Aufzahlung der Falle, in denen eine
gerichtliche Vernehmung durchgefithrt werden konne. Der
Begriff "kann" in Absatz 1 dieser Vorschrift beziehe
sich nicht auf die Mdglichkeit des Europaischen
Patentamts, die Zeugen nach Belieben zu laden, sondern
darauf, dass die Zeugen nur flir entscheidungsrelevante
Themen zu laden seien. Regel 120 Absatz 1 EPU diirfe
auch nicht so gelesen werden, dass ein Zeuge vor ein
nationales Gericht zu laden ware, wenn er sich
innerhalb der in der Ladung festgesetzten Frist nicht
geauBert habe, nicht aber dann, wenn er sich weigere
auszusagen. Nach allgemeinen Verfahrensgrundsatzen, auf
die Artikel 125 EPU verweist, hdtten Zeugen kein
Zeugnisverweigerungsrecht. Dies wiirde den allgemeinen
Verfahrensgrundsatzen der Vertragsstaaten des

Europadischen Patentamts widersprechen.

Die Einspruchsabteilung habe somit einen schweren
Verfahrensfehler begangen, indem sie entschieden habe,
die als Beweis fiir die behaupteten offenkundigen
Vorbenutzungen oVl und oV2 angebotenen Zeugen nicht vor
einem nationalen Gericht wvernehmen zu lassen, obwohl
die Vorbenutzungen oVl und oV2 von ihr als relevant

angesehen worden seien und die Zeugen vor dem
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zustandigen nationalen Gericht kein Zeugnisver-

weigerungsrecht hatten.

Kostenentscheidung

Die Kostenauferlegung zugunsten der Beschwerdegegnerin
gemall der angefochtenen Entscheidung sei unbillig. Nach
dem Verfahrensstand und der Antragslage sei aus
folgenden Grinden keine mundliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung erforderlich gewesen: Nachdem die
vormalige Einsprechende 2 das Erscheinen der Zeugen
angekindigt und die entsprechenden Kostenverzichts-
erklarungen der Zeugen eingereicht habe, habe die
Beschwerdefihrerin angekiindigt, nicht an der
anberaumten miindlichen Verhandlung teilnehmen zu
wollen. Auf die lberraschende Ricknahme des Einspruchs
der vormaligen Einsprechenden 2 hin habe die
Einspruchsabteilung dann den Termin zur mindlichen
Verhandlung aufgehoben. In Anbetracht dieser
Uberraschenden und grundlegenden Anderung der
Verfahrensumstande habe die Beschwerdefilhrerin darauf
umgehend mit einem Antrag auf mindliche Verhandlung
reagiert. Nachdem die Zeugen aber schriftlich erklart
hatten, dass sie nicht zu einer Aussage bereit seien
und deshalb nicht zur mindlichen Verhandlung erscheinen
wlirden, habe die Beschwerdefihrerin den Antrag
gestellt, die Zeugen vor einem nationalen Gericht
vernehmen zu lassen. AuBerdem habe sie zwanzig Tage vor
der mindlichen Verhandlung ihren Antrag auf mindliche
Verhandlung ausdricklich zurickgenommen. Die Kosten
seien also durch die Einspruchsabteilung, die die
mindliche Verhandlung ohne Notwendigkeit abgehalten
habe, verursacht worden und nicht durch das Verhalten
der Beschwerdefihrerin. Es stelle auch keinen

Verfahrensmissbrauch dar, dass die Beschwerdefihrerin
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eine miindliche Verhandlung urspringlich lediglich zur

Erbringung eines Zeugenbeweises habe nutzen wollen.

Der Vortrag der Beschwerdegegnerin lasst sich

folgendermaBen zusammenfassen:

Zulassung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung
oV3

Es werde beantragt, die behauptete offenkundige
Vorbenutzung oV3 nicht in das Verfahren zuzulassen. Es
handle sich bei dieser neu vorgebrachten Vorbenutzung
nicht um eine Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung,
sondern um einen ganz neuen Angriff gegen das
Streitpatent, der nicht durch das Vorbringen der
Beschwerdegegnerin veranlasst worden sei. Das
Vorbringen der Beschwerdefihrerin sei deshalb verspéatet
und nicht zu berilicksichtigen. Der von der
Beschwerdefilthrerin geltend gemachte Umstand, warum sie
die Vorbenutzung oV3 nicht friher im Verfahren habe
vorbringen kénnen, konne nicht zum Nachteil der
Beschwerdegegnerin berilicksichtigt werden. AuBerdem
seien vorliegend die in der Entscheidung T 691/12
aufgestellten strengen Voraussetzungen flir erstmalig im
Beschwerdeverfahren vorgebrachte offenkundige
Vorbenutzungen nicht erfiillt, da das Verhalten der
Beschwerdefiithrerin einen Verfahrensmissbrauch
darstelle. GemaBl der Entscheidung T 129/88 solle in
Fallen wie dem vorliegenden, in denen eine behauptete
offenkundige Vorbenutzung nicht in der Sphéare der
Einsprechenden liege und die maRgeblichen Tatsachen
ohne Mitwirkung einer an dem Verfahren nicht
beteiligten Partei, in deren Sphédre die Vorbenutzung
liege, schwer zu ermitteln seien, von weiteren

Ermittlungen von Amts wegen abgesehen werden.
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Darliber hinaus sei die Vorbenutzung oV3 in keiner Weise
liickenlos nachgewiesen. Die zur Stitzung vorgelegten
schriftlichen Erklarungen seien keine eidesstattlichen
Versicherungen. Es handle sich um einfache schriftliche
Erklarungen mit einer entsprechend geringen
Beweiskraft. Auch seien die beiden Erkla&rungen
teilweise wortidentisch. Offenbar seien sie nicht wvon
den Erklarenden selbst formuliert worden, sondern
vermutlich von der Patentanwaltskanzlei. Herr Valtonen
konne die Tatsachen zu dem angeblichen Verkauf aus dem
Jahr 2004 nicht aus personlicher Kenntnis und
Erinnerung bestatigen, da er erst seit dem 3. Februar
2014 bei Tetra Pak Oy beschaftigt sei. Herr Drimus
wiederum sei augenscheinlich flir die Anfertigung des
Gutachtens bezahlt worden, vermutlich von der Firma
Alfa Laval Kolding A/S, sodass dem Parteigutachten
keine unvoreingenommene Priifung des Sachverhalts
zugrunde gelegen habe. Daher seien die Erklarungen
ungeeignet, die Offenkundigkeit der behaupteten
Vorbenutzung oV3 nachzuweisen. AuBerdem sei der
angebliche Verkauf, der die Offenkundigkeit der
behaupteten Vorbenutzung oV3 belegen solle, nach den
hier anzulegenden strengen MaRstaben nicht
nachgewiesen, da dazu im Wesentlichen keine
schriftlichen Unterlagen vorgelegt worden seien. Die
der Erklarung Valtonen beigefiigten Anlagen 1 und 4
seien undatiert. Der der Erklarung Valtonen als Anlage
3 beigefiigte Auszug aus einer elektronischen
Kundenauftragsliste sei unleserlich. Es handle sich
zudem um einen offenbar nach dem Prioritatstag des
Streitpatents erstellten Auszug aus einem internen
Bestellsystem. Es sei somit nicht sichergestellt, dass
er nicht aus einer Zeit nach dem Prioritdtstag stamme
bzw. nach dem Prioritdtstag verandert worden sei. Der
behauptete Verkauf der Ventilsteuerung sei damit nicht

nachgewiesen. Dazu hédtten Verkaufsunterlagen vorgelegt
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werden miissen, insbesondere ein Auftrag, eine
Auftragsbestatigung, ein Lieferschein und eine

Rechnung.

AuBerdem sei die Vorbenutzung oV3 nicht prima facie
relevant. Es fehle dem angeblich vorbenutzten
Gegenstand unter anderem an einem Anpassungsmodul, das
iber eine interne Schnittstelle mit der internen
Steuereinheit verbunden sei. Ein Modul bilde namlich
eine "mechanisch leicht austauschbare Einheit". Gemal
dem fachmd@nnischen Verstandnis der Merkmale 1.6.3 und
1.6.4 von Anspruch 1 miisse das erfindungsgemale
Anpassungsmodul also als ein diskretes Bauteil
angesehen werden, das iUber die interne Schnittstelle
als trennfahige Verbindung mit der internen
Steuereinheit verbunden sei. Bei der Ventilsteuerung
"ThinkTop" befédnden sich die von der Beschwerdefiihrerin
als Anpassungsmodul und interne Steuereinheit
angesehenen Komponenten jedoch zusammen auf einer
gemeinsamen Leiterplatte. Sie seien Uber in die
Leiterplatte integrierte Leitbahnen elektrisch
miteinander verbunden und mit einer Epoxidschicht
bedeckt. Sie seien also gerade nicht leicht
austauschbar und idber eine trennfahige Verbindung
miteinander verbunden. Der Aufbau der Steuereinheit des
"ThinkTop" sei flir den Fachmann nicht erkennbar, da er
vollstandig mit einem Epoxidharz bedeckt sei. Eine
zerstorungsfreie Untersuchung der Steuereinrichtung sei
daher nicht mdéglich gewesen, sodass die vom Harz
bedeckten Komponenten selbst durch einen Verkauf ohne
Geheimhaltung nicht der Offentlichkeit zugdnglich
geworden seien. Damit seien die Merkmale 1.6.3 bis
1.6.6 nicht in fir den Fachmann erkennbarer Weise durch
die angebliche offenkundige Vorbenutzung oV3 offenbart

worden.
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Hauptantrag

Das Dokument D16 stelle den nachstkommenden Stand der
Technik dar und offenbare lediglich den Oberbegriff wvon
Anspruch 1. Die Anordnung des Stellungsgebers 5.la in
der Sensoreinheit 5.1 zeige, dass das Dokument D16 eine
grundlegend anders strukturierte Steuervorrichtung
offenbare als die Erfindung. Die Merkmale 1.6.1 und
1.6.2 von Anspruch 1 seien in Kombination miteinander
zu betrachten. Wie die Einspruchsabteilung ilberzeugend
dargelegt habe, sei im Dokument D16 das gesamte Bauteil
5 als interne Steuereinheit anzusehen, und nicht nur
die Bestandteile 8, 8a und 8b. Nur gemeinsam erfillten
die Einheiten 5.1 und 5.2 die Funktionen der internen
Steuereinheit nach Merkmal 1.5 des Anspruchs 1.
Einerseits realisiere die in Figur 1 des Dokuments D16
dargestellte Kommunikationseinheit 5.2 iber die
Anschlisse der Klemmenleiste 8f den Datenaustausch mit
einer nicht dargestellten externen Steuereinheit im
Umfeld des Ventils. Andererseits steuere die
Sensoreinheit 5.1 die Pilotventile 9 bis 11 tber die
Anschlisse 8h, welche somit zur internen Steuereinheit
gehorten, an (s. Dokument D16, Seite 16, Zeile 26 bis
Seite 17, Zeile 27). Die Signalanpassung 8c des
Dokuments D16 sei dariber hinaus nicht iUber eine
losbare Verbindung mit der internen Steuereinheit
verbunden. Die interne Steuereinheit werde nicht iber
die Signalanpassung 8c mit Spannung versorgt, sondern
die Signalanpassung 8c bilde selbst einen integralen
Bestandteil der internen Steuereinheit. Die
Signalanpassung 8c des Dokuments D16 bilde also kein
Anpassungsmodul im Sinne der Erfindung. Sie sei keine
"mechanisch leicht austauschbare Einheit". Es sei nicht
richtig, dass eine aus dem gesamten Stellungsmelder 5
bestehende interne Steuereinheit nicht zu der wvon

Anspruch 1 erforderten Modularitat der
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Steuervorrichtung fithren wiirde, denn das Merkmal
"modular" werde in der Beschreibung des Streitpatents
nur im Kontext des ersten und zweiten Anpassungsmoduls
und der internen Steuereinheit verwendet. Die
beanspruchte modulare Struktur der Steuervorrichtung
setze nicht voraus, dass alle Komponenten der
Steuervorrichtung, also insbesondere auch der
Stellungsgeber und die Mittel zur Steuerung des
Druckmittels, modular seien. Im Dokument D16 sei weder
fir das Pilotventilsystems noch fiir den Magnetwandler

5.1a eine modulare Struktur offenbart.

Damit sei im Dokument D16 keines der Merkmale 1.6.1,
1.6.2. 1.6.3, 1.6.4 und 1.6.5 offenbart. Die
Vorrichtung gemal Dokument D16 sei daher mit den
Nachteilen behaftet, die in den Absatzen [0004] bis
[0007] des Streitpatents erldutert seien. Entsprechend
stelle sich ausgehend vom Dokument D16 als
nachstkommendem Stand der Technik fir den Fachmann die
in Absatz [0009] des Streitpatents genannte objektive
Aufgabe, die Vorrichtung derart auszugestalten, dass
sie weitgehend vorgefertigt und sehr einfach auf
unterschiedliche Betriebsspannungen oder
Datenprotokolle umriistbar sei, dass der Lagerbestand
dieser Vorrichtungen verringert werden konne und das
Erreichen wirtschaftlicher Stiickzahlen leichter als
bisher moglich sei. Die Unterscheidungsmerkmale fiihrten
nicht zu verschiedenen Teilaufgaben. Durch die
Kombination dieser Merkmale werde vielmehr erreicht,
dass trotz unterschiedlicher Betriebsspannungen der
externen Steuereinheit nur eine interne Steuereinheit
gebraucht werde. Aus den beiden in den Absatzen [0010]
und [0011] des Streitpatents erwahnten Grundgedanken
ergaben sich die in Absatz [0009] angesprochenen

Vorteile.



- 22 - T 1117/16

Die Beschwerdefihrerin kombiniere das Dokument D16 mit
der Offenbarung in Absatz [0004] des Streitpatents und
der technischen Lehre des Dokuments D17. Diese
Kombination von drei Quellen des Standes der Technik

sei nicht gerechtfertigt.

Es sei nicht erkennbar, wie der Fachmann, ausgehend vom
Dokument D16, auf Grundlage seines allgemeinen
Fachwissens, das im Ubrigen von der Beschwerdefithrerin
in keiner Weise belegt worden sei, zu samtlichen im
Dokument D16 fehlenden Merkmalen sowie den damit
verbundenen Vorteilen der beanspruchten Erfindung hatte
gelangen koénnen. Die genannten Angaben im Streitpatent
konnten schon aufgrund fehlender Vorverdffentlichung
dem Fachmann keinen Hinweis auf die Lehre der Erfindung
nach dem Streitpatent geben. Die Ausfiihrungen in Absatz
[0004] des Streitpatents, welcher sich auf Absatz

[0003] und nicht auf Absatz [0002] beziehe, stellten
daher keinen Stand der Technik dar. Darilber hinaus sei
die in Absatz [0004] erwahnte Betriebsspannung von 24
Volt Gleichspannung (24 VDC) nur eine von vielen
Moglichkeiten. In den Absédtzen [0005] und [0006] sei
offenbart, dass ein Betrieb mit einer anderen Spannung
als 24 VDC bzw. eine Vielfalt unterschiedlicher

interner Steuereinheiten mdéglich sei.

Das Dokument D17 zeige zwar ein Anpassungsmodul zur
Anpassung eines elektromagnetischen Stellantriebs fir
ein Ventil an unterschiedliche elektrische
Verbindungsstecker. Es seien aber weder Pilotventile
noch Stellungsgeber offenbart. Auch eine interne
Steuereinheit und eine parallele Spannungsversorgung
einer internen und externen Steuereinheit seien nicht
offenbart. Das Dokument D17 gebe dem Fachmann daher
keinen Hinweis auf die Kombination der Merkmale 1.6.1

und 1.6.2. Gleiches gelte flir das Merkmal 1.6.5. Damit
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fehlten auch in der Zusammenschau der Dokumente D16 und
D17 wesentliche Merkmale des kennzeichnenden Teils von
Anspruch 1. AuBerdem arbeite das Ventil gemaB Dokument
D16 im Gegensatz zu dem Ventil gemal Dokument D17
autark. Es bestehe keinerlei Anlass, das komplexe, in
einer Leiterplatte integrierte elektronische Bauteil 8c
des Dokuments D16 durch einen aus dem Dokument D17
bekannten Adapterstecker zu ersetzen, zumal bereits an
mehreren Stellen im Dokument D16 die Modularitat der
Steuervorrichtung betont sei, ohne dass die
Signalanpassung jedoch modular aufgebaut sei. Die
Kombination dieser Dokumente konne die Lehre der
Erfindung nach Anspruch 1 des Streitpatents nicht

nahelegen.

Daher beruhe der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 1

In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 seien die Merkmale
1.6.4 und 1.6.6 weiter konkretisiert worden. Die
urspringliche Offenbarung dieser geadnderten Merkmale
finde sich auf Seite 4, Zeilen 20 bis 23, sowie auf
Seite 13, Zeile 26 bis Seite 14, Zeile 2, der
urspringlich eingereichten Anmeldung. Eine Grundlage
fir die "externe Schnittstelle" finde sich auch in den
urspringlich eingereichten Anspriichen 3 und 4. Da nur
zwel Varianten des Anpassungsmoduls offenbart seien,
namlich die in den Figuren 1 und 2 dargestellten AC-
bzw. AS-Interface Module, und da die Verbindung zu
einer externen Steuereinheit lber eine externe
Schnittstelle flir jedes Anpassungsmodul gegeben sei,
fihre die Aufnahme der externen Schnittstelle ohne
Angabe der Ausstattung als AC-Modul oder als AS-Modul

nicht zu einer Zwischenverallgemeinerung. Anspruch 4
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des Hilfsantrags 1 entspreche dem urspringlich

eingereichten Anspruch 4.

Somit seien die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
erfiullt.

Hilfsantrag 1'

- Zuldssigkeit der Anderungen

Anspruch 4 des Hilfsantrags 1 sei gestrichen worden.

Daher liege kein VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU vor.

- Klarheit

Die externe Steuereinheit sei Teil der beanspruchten
Vorrichtung. Der Wortlaut des Merkmals 1.6.4' enthalte
den Begriff "verbunden", nicht "verbindbar". Dies
ergebe sich auch aus dem Merkmal 1.5, wonach die
interne Steuereinheit mit einer externen Steuereinheit
"im Datenaustausch steht". Der Datenaustausch komme
durch die Verbindung mit der externen Steuereinheit

zustande. Deshalb sei Anspruch 1 deutlich gefasst.

- Erfinderische Tadtigkeit

Durch das Merkmal 1.6.6' misse das Anpassungsmodul
jetzt zwischen der internen Steuereinheit und einer
externen Steuereinheit angeordnet sein. Die aus dem
Dokument D16 bekannte Steuervorrichtung offenbare zwar
einen Anschluss 8g fiir ein Parametrisierungsgerat (vgl.
Seite 8, Zeilen 28 bis 32). Dieser sei allerdings nicht
mit der Signalanpassung 8c verbunden. Die Klemmenleiste
8f sei nicht fir eine Verbindung mit einer externen
Steuereinheit vorgesehen. Eine solche Verbindung sei

nicht offenbart. Auch das Dokument D17 konne das
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Merkmal 1.6.6' nicht nahelegen. Eine Anderung der
technischen Aufgabenstellung sei angesichts der
Anderungen in den Merkmalen 1.6.4' und 1.6.6' nicht

erforderlich.

Wesentlicher Verfahrensfehler

Es liege keiner der beiden in Regel 120 EPU genannten
Falle, in denen das Europaische Patentamt Zeugen vor
einem zustandigen nationalen Gericht vernehmen lassen
konne, vor. Der erstgenannte Fall liege nicht vor, da
die als Beweis fir die angeblichen offenkundigen
Vorbenutzungen oVl und oVZ2 angebotenen Zeugen erklart
hatten, dass sie flir eine Zeugeneinvernahme nicht zur
Verfligung stiinden. Der zweite Fall einer erneuten
Vernehmung liege hier offensichtlich ebenfalls nicht
vor. Fiir ein Ersuchen des Europdischen Patentamts auf
Vernehmung der Zeugen durch das zustandige nationale
Gericht bestehe deshalb kein Raum. Zeugen, die eine
Partei zu einer offenkundigen Vorbenutzung benannt
habe, dirften nach Ausscheiden dieser Partei aus dem
Verfahren nicht von einer anderen Partei dazu genutzt
werden, einen ihr unbekannten Sachverhalt
auszuforschen. Dies kédme einem unzuléadssigen
Ausforschungsbeweis gleich. Ein Weiterverfolgen der
Vorbenutzungen durch das Europdische Patentamt hatte
eine Amtsermittlung dargestellt. Eine Amtsermittlung
dirfe aber, wie in der Entscheidung T 129/88
ausgefihrt, nicht bis zur Priifung einer behaupteten
offenkundigen Vorbenutzung gehen, wenn die Partei, die
diese Behauptung zu einem frilheren Zeitpunkt
aufgestellt habe, aus dem Verfahren ausgeschieden sei
und alle maBgeblichen Tatsachen ohne ihre Mitwirkung

schwer zu ermitteln seien.
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Regel 122 EPU mache die Beweisaufnahme abhidngig von
einem Kostenvorschuss, der von der Partei zu entrichten
sei, die sich auf die Zeugen berufe. Da gemaB Regel 120
EPU auch die Vernehmung vor dem zustidndigen nationalen
Gericht eine solche Beweisaufnahme darstelle, sei auch
hier die Entrichtung des Kostenvorschusses zwingend. Da
sich die Beschwerdefithrerin - nach der Ladung zu einer
nur wegen der von ihr geforderten Zeugeneinvernahme
anberaumten zweiten mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung - standhaft und abschlielend
geweigert habe, einen Kostenvorschuss fir die Zeugen zu
entrichten, sei die Vernehmung der Zeugen vor einem
nationalen Gericht bereits aus formalen Griinden
ausgeschlossen. Aus den Eingaben der Zeugen zur ersten
anberaumten miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung sei offensichtlich gewesen, dass
sich die damals vorliegenden Kostenverzichtserklarungen
nur auf die im Rahmen der ersten miindlichen Verhandlung
durchzufiihrende Beweisaufnahme bezogen hatten. Sogar
wenn Regel 120 EPU nicht als eine "Kann"-Vorschrift zu
verstehen sei, hatte die Einspruchsabteilung aufgrund
dieser Weigerung die Zeugen nicht laden miissen. Die
Erklarung der Beschwerdefiihrerin, dass sie keinen
Kostenvorschuss fiir eine Zeugeneinvernahme entrichten
werde, konne nicht dahingehend ausgelegt werden, dass
sie den Kostenvorschuss moglicherweise nur nicht fir
eine Zeugeneinvernahme vor dem Europaischen Patentamt
entrichten wollte, dies aber fiir eine Zeugeneinvernahme
vor einem nationalen Gericht getan hatte. Zudem dirften
die Kosten fiir eine Zeugeneinvernahme vor einem
nationalen Gericht, unter anderem aufgrund des
Auslandsbezugs der Zeugen, erheblich hdher sein, als
bei einer Teilnahme der Zeugen an einer miindlichen

Verhandlung vor dem Europdischen Patentamt.

Kostenentscheidung
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Nachdem die Beschwerdefiihrerin ihren hilfsweise
gestellten Antrag auf mindliche Verhandlung vor dem
ersten im Einspruchsverfahren anberaumten
Verhandlungstermin zurlickgenommen habe und die
vormalige Einsprechende 2 daraufhin ihren Einspruch
zuriickgenommen habe, hédtte die Einspruchsabteilung bei
der seinerzeitigen Sachlage eine Entscheidung im
schriftlichen Verfahren erlassen konnen. Mit ihrem
anschlieBenden Antrag, die bereits zuvor geladenen
Zeugen doch noch zu vernehmen, habe die
Beschwerdefiithrerin eine erneute Ladung zu einer
mindlichen Verhandlung verursacht. Daher sei diese
zweite miindlichen Verhandlung allein auf das Verhalten
der Beschwerdefiilhrerin zurickzufithren. Unter
Berlicksichtigung des vorherigen Verhaltens der
Beschwerdefiithrerin habe die Einspruchsabteilung die
zweite miindliche Verhandlung nach der Ricknahme des
Antrags auf mindliche Verhandlung seitens der
Beschwerdefiithrerin nicht absagen konnen. Sie habe
vielmehr sicherstellen miissen, dass das auf Grundlage
des verfahrensmissbrduchlichen Verhaltens der
Beschwerdefiithrerin zum damaligen Zeitpunkt bereits um
ein Jahr verzdgerte Verfahren zu einem Abschluss komme.
Die Beschwerdefiihrerin habe durch ihr voriges Verhalten
im Einspruchsverfahren gezeigt, dass auf die Ricknahme
ihres Antrags auf miindliche Verhandlung kein Verlass
sei. Es sei deshalb davon auszugehen gewesen, dass die
Beschwerdefiithrerin bei einer Absage der zweiten
mindlichen Verhandlung versucht hédtte, das Verfahren
durch einen weiteren Antrag auf mindliche Verhandlung
wieder erheblich zu verzdgern. Deshalb habe die
Einspruchsabteilung am zweiten anberaumten
Verhandlungstermin festgehalten, wie sie in der dann
tatsachlich stattgefundenen miindlichen Verhandlung dem

Vertreter der Beschwerdegegnerin miindlich mitgeteilt
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habe. Die Beibehaltung des zweiten Verhandlungstermins
durch die Einspruchsabteilung sei also folgerichtig
gewesen. Die Riucknahme des Antrags auf mindliche
Verhandlung durch die Beschwerdefihrerin andere nichts
daran, dass die Durchfihrung der zweiten mindlichen
Verhandlung durch ihr Verhalten in dem vorangegangenen
Einspruchsverfahren verursacht worden sei. Bei dieser
Sachlage seien zur pflichtgemalen Wahrung der
Interessen der Beschwerdegegnerin die Vorbereitung der
mundlichen Verhandlung und das Erscheinen des
Vertreters der Beschwerdegegnerin erforderlich gewesen.
Sie habe ihren Antrag auf mindliche Verhandlung fir den
Fall gestellt, dass die Einspruchsabteilung die
Aufrechterhaltung des Streitpatents gemadR Hauptantrag
nicht im schriftlichen Verfahren beschlieBen konne. Ein
solcher Beschluss im schriftlichen Verfahren ware bei
einem anderen Verhalten der Beschwerdefihrerin im
Vorfeld moéglich gewesen, da die Einspruchsabteilung zu
dem Ergebnis gelangt sei, dass eine Zeugeneinvernahme
vor einem nationalen Gericht nicht angezeigt sei.
Entsprechend habe auch vor diesem Hintergrund keine
Notwendigkeit fir die Durchfihrung der zweiten
mundlichen Verhandlung zur Wahrung des rechtlichen

Gehors der Beschwerdegegnerin bestanden.
Folglich sei die Entscheidung der Einspruchsabteilung,
der Beschwerdefihrerin die der Beschwerdegegnerin durch

die zweite mindliche Verhandlung entstandenen Kosten

aufzuerlegen, richtig gewesen.

Entscheidungsgriunde

Anzuwendendes Recht

1. Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung wurde

am 16. Januar 2006 eingereicht. Deshalb sind im
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vorliegenden Fall gemaBl dem Beschluss des
Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 idber die
Ubergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte =zur
Revision des EPU vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007,
Sonderausgabe Nr. 4, 243) die Artikel 54 (2), 56, 84,
100 und 131 EPU 1973 sowie Artikel 101, 104, 117 und
123 EPU in der am 13. Dezember 2007 in Kraft getretenen
Fassung (im Folgenden: "EPU") anzuwenden. Zur
Vermeidung von Widerspriichen und Regelungsliicken gelten
Ubergangsregelungen fiir Artikel des EPU entsprechend
fiir diesen Vorschriften zugeordnete und sie
ausgestaltende Regeln der Ausfihrungsordnung (vgl.
Entscheidung J 10/07 der Juristischen Beschwerdekammer
vom 31. Marz 2008, Punkt 1.3 der Entscheidungsgriinde) .
Da Regel 120 EPU dem Artikel 117 EPU zugeordnet ist und
zudem den Regelungsinhalt von Artikel 117 (4) bis (6)
EPU 1973 weitgehend iibernimmt, ist sie im vorliegenden

Fall ebenfalls anwendbar.

Die Beschwerde ist vor dem Inkrafttreten der
revidierten Fassung der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK 2020) am 1. Januar 2020
eingereicht worden. Diese ist fir am Tag des
Inkrafttretens bereits anhangige Beschwerden ebenso
anwendbar wie fiir danach eingelegte Beschwerden
(Artikel 25 (1) VOBK 2020). Fiir Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder Erwiderung
ist daher Artikel 13 (1) VOBK 2020 anzuwenden, wobei
die darin enthaltenen Kriterien der Ermessensausibung
im Wesentlichen auf der standigen Rechtsprechung im
Hinblick auf Artikel 13 (1) der zuvor geltenden Fassung
(VOBK 2007) beruhen. Da die Ladung zur mindlichen
Verhandlung vor der Kammer am 6. Mai 2020 und damit
nach dem Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt wurde,
ist gemd&B Artikel 25 (1) und (3) VOBK 2020 fir die
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Frage der Anderung des Beschwerdevorbringens eines
Beteiligten nach dieser Zustellung Artikel 13 (2) VOBK

2020 anzuwenden.

Zulassung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung oV3

3. Mit Schreiben vom 18. November 2016 hat die
Beschwerdefiithrerin eine offenkundige Vorbenutzung
(Vorbenutzung oV3) behauptet und ihren "Antrag auf
Widerruf des Streitpatents wegen Neuheit und fehlender
erfinderischer Tatigkeit" auch auf diese Vorbenutzung

gestitzt (s. Punkt V oben).

4. Die Vorbenutzung oV3 wurde erstmals nach dem Einreichen
der Beschwerdebegrindung und vor der Zustellung der
Ladung zur mindlichen Verhandlung geltend gemacht und
stellt daher eine Anderung des Beschwerdevorbringens
nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 dar. Artikel 13 (1) VOBK
2020 implementiert die sogenannte zweite Stufe des im
Beschwerdeverfahren anzuwendenden Konvergenzansatzes
und schriankt die Moglichkeit einer Anderung des
Beschwerdevorbringens in dieser Beschwerdephase ein (s.
auch Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erliuterungen zu
Artikel 13 (1), 1. Absatz, Satz 1 und 2).

Nach Artikel 13 (1) Satz 1 VOBK 2020 bedarf eine
Anderung eines Beteiligten in dieser Phase
rechtfertigender Griinde seitens des Beteiligten, und
ihre Zulassung steht im Ermessen der Kammer. Der
Beteiligte muss gemaB Artikel 13 (1) Satz 3 VOBK 2020
die Grinde dafiir angeben, weshalb er die Anderung erst
in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens einreicht.
Artikel 13 (1) Satz 4 VOBK 2020 enthadalt eine nicht
erschopfende Liste von Kriterien flir die Ausiibung des
Ermessens seitens der Kammer. Die Kammer bericksichtigt

insbesondere den Stand des Verfahrens, die Eignung der
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Anderung zur Lésung der von einem anderen Beteiligten
im Beschwerdeverfahren in zulassiger Weise
aufgeworfenen Fragen oder der von der Kammer selbst
aufgeworfenen Fragen, ferner ob die Anderung der

Verfahrensodokonomie abtraglich ist.

Die Kammer stellt zundchst fest, dass die
Beschwerdebegrindung nur Ausfihrungen enthalt, warum
der Fachmann ausgehend vom Dokument D16 in Kombination
mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit dem Dokument
D17 in naheliegender Weise zu dem Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 gelangt ware, und dass es diesem
Gegenstand somit an einer erfinderischen Tatigkeit
fehle.

Die Beschwerdefilhrerin hat dargelegt, dass sie von der
von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzung oV3, an
der sie nicht beteiligt gewesen sei, erst im September
2016 Kenntnis erlangt habe, indem sie von Dritten
darauf aufmerksam gemacht worden sei, und dass sie
deshalb diese Vorbenutzung nicht friher in das
Verfahren habe einfiithren kénnen. AuRerdem habe sie
diese Vorbenutzung unverziiglich, nachdem sie von ihr
Kenntnis erlangt habe, geltend gemacht. Damit hat sie
Grinde gemaB Artikel 13 (1) Satz 3 VOBK 2020 dafir
angegeben, weshalb sie die Vorbenutzung oV3 erst in

dieser Phase des Beschwerdeverfahrens vorgebracht hat.

Die Kammer sieht in den von der Beschwerdefilthrerin
angegebenen Griinden keine Rechtfertigung fir das
erstmalige Vorbringen der Vorbenutzung oV3 nach

Einreichung der Beschwerdebegriindung.

Nach der gefestigten Rechtsprechung missen die
Beteiligten die Tatsachen, Beweismittel und Argumente

frihzeitig vorbringen. Es wurde insbesondere in den
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Entscheidungen der GroRen Beschwerdekammer G 9/91 und
G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408, 420) festgestellt, dass
der Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens
darin besteht, die Entscheidung der Vorinstanz
letztinstanzlich zu Uberprifen, wodurch dem
Unterlegenen die Mdglichkeit gegeben wird, die ihm
nachteilige Entscheidung anzufechten und ein
gerichtliches Urteil idber die Richtigkeit einer
erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Dieses
vorrangige Ziel ist nunmehr auch in Artikel 12 (2) VOBK
2020 verankert. Somit ist der faktische und rechtliche
Rahmen des Einspruchsverfahrens weitestgehend fir das
nachfolgende Beschwerdeverfahren bestimmend. Damit sind
den Beteiligten in ihrer Verfahrensfihrung gewisse
Grenzen gesetzt, die sich im zweiseitigen Verfahren
namentlich aus dem Prinzip der Fairness gegeniiber den
anderen Beteiligten sowie generell aus den
Anforderungen an ein ordnungsgemalBes Verfahren ergeben.
Insbesondere sind die Beteiligten im zweiseitigen
Verfahren auch zur sorgfaltigen und befdrderlichen
Verfahrensfihrung verpflichtet. Dazu gehdrt es, alle
relevanten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und
Antrdge so frih und vollstandig wie moéglich vorzulegen
(s. hierzu auch die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

10. Auflage, Juli 2022, (nachfolgend "Rechtsprechung"),
V.A.5.2.1). Ein Einsprechender, der im
Einspruchsverfahren unterlegen ist, kann im
Beschwerdeverfahren neuen Stand der Technik vorbringen.
Er hat jedoch keinen Rechtsanspruch darauf, dass dieses
neue Vorbringen in das Beschwerdeverfahren zugelassen
wird. Vielmehr hangt die Zulassung von neuem Vorbringen
von der Erfillung bestimmter Voraussetzungen ab und
liegt gegebenenfalls im Ermessen der Kammer. Diese
Grundséatze spiegeln sich auch in Artikel 13 (1) VOBK
2020 wieder.
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Es ist unerheblich, ob die Beschwerdefiihrerin von der
von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzung oV3
tatsachlich erst im September 2016 Kenntnis erlangt hat
und sie deshalb nicht friher in das Verfahren hat
einfiihren konnen. Die Suche nach moglichen
Entgegenhaltungen fallt in den Verantwortungsbereich
der Einsprechenden. Die Tatsache, dass sie einen Stand
der Technik nicht rechtzeitig entdeckt, rechtfertigt
nicht, das Gebot der Verfahrensodkonomie oder das
Prinzip der Fairness gegeniber der anderen Beteiligten
zUu missachten. Die zufdllig spat erlangte Kenntnis von
der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung oV3 darf
also der Beschwerdegegnerin nicht zum Nachteil
gereichen. Die angebliche Vorbenutzung kann deshalb
nicht beriicksichtigt werden, zumal sie auch nicht als
Reaktion auf das Vorbringen der Beschwerdegegnerin

angesehen werden kann.

Was die in Artikel 13 (1) Satz 4 VOBK 2020 genannten
Kriterien fir die Ermessensausibung betrifft, vermag
die Kammer nicht zu erkennen, inwiefern die Anderung
des Vorbringens der Beschwerdefilthrerin zur L&sung von
Fragen, die die Beschwerdegegnerin in zulédssiger Weise
aufgeworfen hat, geeignet sein soll. Vielmehr stellt
das geanderte Vorbringen der Beschwerdefiihrerin einen
ganz neuen Angriff gegen das Streitpatent dar, der
nicht durch das Vorbringen der Beschwerdegegnerin
veranlasst worden ist. Im Ubrigen hat die

Beschwerdefilhrerin diesbeziiglich nichts vorgetragen.

Ein weiteres Kriterium in Artikel 13 (1) Satz 4 VOBK
2020 ist, ob die Anderung des Beschwerdevorbringens der

Verfahrensdokonomie abtraglich ist.
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Das geanderte Vorbringen der Beschwerdefiihrerin
betrifft eine zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren
vorgebrachte behauptete offenkundige Vorbenutzung. Nach
der Rechtsprechung miissen alle zur Ermittlung des
Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstande der
Vorbenutzungshandlung dienlichen Tatsachen vorliegen,
damit die vermeintliche Relevanz des verspateten
Vorbringens ohne weitere Ermittlungen sinnvoll
beurteilt werden kann. Selbst wenn der vorliegende
Vortrag der Beschwerdefithrerin als substantiiert
anzusehen ware, so hat die Beschwerdegegnerin
stichhaltig dargelegt, dass nicht alle Behauptungen der
Beschwerdefiithrerin hinsichtlich der Vorbenutzung oV3
nachgewiesen worden sind. Es waren deshalb weitere
Ermittlungen und Nachweise erforderlich, die dem Gebot
einer fairen, =zigigen Verfahrensfithrung zuwiderlaufen
wlirden. Dariiber hinaus ware zumindest eine der
Bedingungen a) bis c¢), die in der Entscheidung

T 691/12 aufgestellt wurden, nicht erfillt.

In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin,
dass die Entscheidung T 129/88 einen anderen
Sachverhalt betrifft, da im vorliegenden Fall die
Beschwerdefiithrerin, die die Behauptung der
offenkundigen Vorbenutzung oV3 aufgestellt hat, nicht

aus dem Beschwerdeverfahren ausgeschieden ist.

Die Beschwerdefihrerin hat zwei schriftliche
Beweismittel vorgelegt, die sie jeweils als eine
"eidesstattliche Versicherung" bezeichnet hat. Da die
Aufzahlung in Artikel 117 (1) EPU nicht abschlieBend
ist, kann es nach Auffassung der Kammer dahingestellt
bleiben, ob es sich bei den eingereichten schriftlichen
Beweismitteln um eidesstattliche Versicherungen
handelt. Die Frage, um welche Art von Erklarung es sich
tatsachlich handelt, konnte allenfalls fir die
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Beweiskraft dieser Erklarungen von Belang sein.
Allerdings mdéchte die Kammer darauf hinweisen, dass es
sich bei der "EXPERT OPINION" wvon Herrn Drimus um kein
Sachverstidndigengutachten i.S.v. Artikel 117 (1) e) EPU
handeln kann, sondern vielmehr um ein sog.
Parteigutachten, das als eine einfache schriftliche
Erklédrung eines am Verfahren nicht beteiligten Dritten

zUu werten ist.

Die vorliegenden Unterlagen kdénnen den behaupteten
Verkauf bzw. die behauptete Lieferung des Gegenstands
der Vorbenutzung oV3 prima facie nicht lickenlos
belegen. Weder die schriftliche Erklarung von Herrn
Valtonen noch jene von Herrn Drimus enthalten einen
Nachweis dafiir, dass die Ventilsteuerungseinheit mit
der Seriennummer 96126155.02, auf die beide Erklarungen
Bezug nehmen, durch Verkauf und/oder Lieferung vor dem
Prioritidtstag des Patents der Offentlichkeit zugidnglich
gemacht wurde. In Punkt 2.5 seiner schriftlichen
Erklédrung gibt Herr Valtonen mit Verweis auf einen
Auszug aus einer elektronischen Kundenauftragsliste
("Exhibit 3") an, dass das Produkt mit der Seriennummer
96126155.02 ("the Product Specimen") im Mai 2004 an die
Firma Valio Oy Lapinlahti Factory ("the Customer")
verkauft und geliefert worden sei. Verkaufsbelege,
Lieferscheine oder sonstige Beweisstiicke wurden hierzu
jedoch nicht vorgelegt oder angeboten, obwohl angeblich
hunderte weitere Ventilsteuerungseinheiten verkauft und
geliefert worden sind ("hundreds of additional wvalave
control units and valve devices were purchased from

Alfa Laval and sold and delivered to the Customer").

Darliber hinaus ist die behauptete offenkundige
Vorbenutzung oV3, selbst wenn bewiesen, prima facie
nicht relevanter als der vorliegende druckschriftliche
Stand der Technik.
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Die Merkmale 1.6.3, 1.6.4 und 1.6.6 des erteilten
Anspruchs 1 verlangen, dass in der Steuervorrichtung
ein Anpassungsmodul Aufnahme findet, das iber eine
interne Schnittstelle mit der internen Steuereinheit
verbunden ist, welche ilber das Anpassungsmodul
spannungsversorgt ist. Die Beschwerdefiihrerin hat unter
Verweis auf einzelne Textstellen in der Erklarung wvon
Herrn Drimus zwar vorgetragen, dass der angeblich
vorbenutzte Gegenstand auch die Merkmale 1.6.3, 1.6.4
und 1.6.6 des erteilten Anspruchs 1 aufgewiesen habe.
Hinsichtlich der technischen Merkmale des angeblich
vorbenutzten Gegenstands folgt aus der Erklarung von
Herrn Drimus jedoch, dass die Signalanpassung "AS-
interface", genauso wie die weiteren elektronischen
Komponenten, fest auf der Leiterplatte verldtet, mit
einer Epoxyschicht tberdeckt und daher Bestandteil der
vorbenutzten, in der Figur 10 (a) dargestellten
internen Steuereinheit war (s. Punkt 3.6 der Erklarung:
"the internal controller was disassembled", "the
controller pcb", "All electronic printed ciruit boards
were covered with epoxy", "with heat application, it
was possible to remove some of the epoxy such as to
expose the main chips mounted on the printed circuit
boards", "to uncover the AS-interface chip"; s. auch
Seite 19, dritte Spalte der Erklarung zu Merkmal g:
"This is documented by photos of the PCB after removing
of the epoxy"). Dies wird auch durch die Figuren 12, 13
und 14 des "Exhibit 3" der Erklarung von Herrn Drimus
bestatigt.

AuBerdem ermdglicht die Erklarung von Herrn Valtonen
keine Aussage iUber eine mdgliche hohere Relevanz der
Vorbenutzung oV3 gegeniiber dem druckschriftlichen Stand
der Technik, da der Vergleich des angeblich

vorbenutzten Gegenstands mit der beanspruchten
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14.
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Erfindung in Punkt 3.2 dieser Erklédrung keine
technischen Merkmale, die den Merkmalen 1.6.1 bis 1.6.6

des erteilten Anspruchs 1 entsprechen kdénnten, erwahnt.

Aus den vorgenannten Grinden hédlt die Kammer die
Behauptungen der Beschwerdefilhrerin zur Vorbenutzung
oV3 prima facie nicht flr relevanter als der
druckschriftliche Stand der Technik und fir nicht
schliissig und lickenlos nachgewiesen. Daher kann die
Kammer nicht ohne weitere Ermittlungen zur Feststellung
des Gegenstands und der Umstande der Vorbenutzung oV3
eindeutig und abschlieBend beurteilen, ob diese
Vorbenutzung zum Stand der Technik gemaB Artikel 54 (2)
EPU 1973 gehoért, und wenn ja, welche Merkmale der
vorbenutzte Gegenstand offenbart hat. Es wlurde deshalb
dem Grundsatz der Verfahrensdkonomie widersprechen, die
behauptete offenkundige Vorbenutzung oV3 in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen und zu prufen.

Es kann somit dahingestellt bleiben, ob das Verhalten
der Beschwerdefilthrerin beziiglich des verspateten
Vorbringens als verfahrensmissbrauchlich anzusehen ist.
Auch die von der Beschwerdegegnerin aufgeworfene Frage,
warum die danische Firma Alfa Laval Kolding A/S einen
erst seit 2014 angestellten Mitarbeiter einer anderen,
finnischen Firma damit beauftragte, die offenkundige
Vorbenutzung eines von ihr im Jahr 2004 hergestellten
Produkts nachzuweisen, und diese Information erst in
einem sehr spaten Verfahrensstadium an die
Beschwerdefiihrerin weiterleitete, kann deshalb

unbeantwortet bleiben.

Aus den oben genannten Grinden hat die Kammer die
behauptete offenkundige Vorbenutzung oV3 in Ausibung
ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 nicht in

das Verfahren zugelassen. Somit ist auch jeglicher
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Einwand der fehlenden Neuheit oder der fehlenden
erfinderischen Tatigkeit, der sich auf diese

Vorbenutzung stitzt, nicht zu beriicksichtigen.

Hauptantrag (erteiltes Patent)

Ausgangspunkt - Dokument D16

15.

16.

17.

Die Beteiligten sind sich einig, dass das Dokument D16
einen geeigneten Ausgangspunkt fiir die Beurteilung der
erfinderischen Ta&tigkeit darstellt. Die Kammer sieht

keinen Grund, hiervon abzuweichen.

Das in Absatz [0002] des
Streitpatents gewlrdigte

Dokument D16 beschreibt eine b2

Vorrichtung zur Steuerung der g 3]

Schaltbewegung eines Ventils. z

Am oberen Ende der

Ventilstange 3 sind mehrere A

Hallsensoren 5.la angeordnet,

die die End- und

Zwischenstellungen der
Ventilstange erfassen. Sie
dienen als Stellungsgeber im
Sinne des Anspruchsmerkmals
1.4. In Funktion der in der
Sensoreinheit 5.1 erfassten Ausschnitt aus Figur 1

des Dokuments D16
Messsignale werden in der
Kommunikationseinheit 5.2 elektrische Signale erzeugt,
mit denen die Pilotventile 9, 10 und 11 betatigt werden
(Merkmal 1.3), um so die unterschiedlichen Kolben 105a-

c des Ventils gezielt mit Druckmittel zu beaufschlagen.

Aus dem oben dargestellten Ausschnitt aus Figur 1 in

Verbindung mit der Beschreibung des Dokuments D16 ist
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ersichtlich, dass die Steuervorrichtung des Dokuments
D16, wie vom Merkmal 1.1 verlangt, modular strukturiert
ist. Gemahl Seite 8, Zeilen 28 und 29 des Dokuments D16
wird die "Kommunikationseinheit [...] in die
Sensoreinheit eingesteckt", d.h. sie sind austauschbar
miteinander verbunden. Dementsprechend sind in Figur 1
zwischen der Kommunikationseinheit 5.2 und der
Sensoreinheit 5.1 die Schnittstellen 8d und 8e
ersichtlich. AubBerdem offenbart Seite 8, Zeilen 27 und
28 des Dokuments D16, dass "die Sensoreinheit
Steckanschlisse fiir die Pilotventile" aufweist. In
Figur 1 ist der betreffende Anschluss mit dem
Bezugszeichen 8h gekennzeichnet. Auch aus der
Beschreibung auf Seite 9, Zeilen 18 bis 27 des
Dokuments D16 ("modular aufzubauen" und "jeweils durch
Aufstecken entsprechender modularer Bauteile") folgt
unmissverstandlich, dass die Steuervorrichtung modular

strukturiert ist.

Das Merkmal 1.5 verlangt, dass die Steuervorrichtung
eine modulare, interne Steuereinheit aufweist. Diese
soll einerseits mit einer externen Steuereinheit im
Umfeld des Ventils im Datenaustausch stehen.
Andererseits ist sie dazu gedacht, die Pilotventile
anzusteuern. Die Kommunikationseinheit 5.2 des
Dokuments D16 erfiillt all diese Bedingungen: Sie ist
modular (s. Punkt 17. oben), sie kann idber den
Anschluss 8g mit einer externen Steuereinheit verbunden
werden (s. das auf Seite 17, Zeilen 21 bis 25 erwdhnte
Parametrierungsgerat), und sie steuert anhand des
Mikroprozessors 8, des Datenspeichers 8a und der
Signalanpassung 8c direkt die Pilotventile an (s. Seite
17, Zeilen 25 bis 27). Folglich stellt die
Kommunikationseinheit 5.2 des Dokuments D16 eine

interne Steuereinheit im Sinne von Merkmal 1.5 dar.
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Die Sichtweise der Beschwerdegegnerin, dass nicht die
Kommunikationseinheit 5.2, sondern der gesamte
Stellungsmelder 5 des Dokuments D16, d.h. die
Kombination der Kommunikationseinheit 5.2 und der
Sensoreinheit 5.1, als interne Steuereinheit zu
betrachten sei, ist nicht tberzeugend. Durch die
Merkmale 1.3, 1.4 und 1.5 ist namlich festgelegt, dass
die Mittel zur Steuerung des Druckmittels, der
Stellungsgeber und die interne Steuereinheit
unterschiedliche Bestandteile der Steuervorrichtung
bilden. Die in Figur 1 des Dokuments D16 dargestellte
Sensoreinheit 5.1 kann daher nicht gleichzeitig den
Stellungsgeber 5.l1a umfassen und Teil der internen
Steuereinheit sein. Die Tatsache, dass die Pilotventile
9, 10 und 11 nicht direkt, sondern ilber den Anschluss
8h der Sensoreinheit 5.1 und die Schnittstelle 8e mit
der Kommunikationseinheit 5.2 verbunden sind, steht dem
nicht entgegen, denn die elektrische Verbindung von der
Kommunikationseinheit 5.2 zu den Pilotventilen verlauft
ohne nachweisbare Signalverarbeitung zwischen den
Schnittstellen 8e und 8h. Sie wird einfach durch die

Sensoreinheit 5.1 hindurchgeleitet.

Auch dem Argument der Beschwerdefilhrerin, dass der
Mikroprozessor 8 die Funktion der internen
Steuereinheit erfille, kann nicht gefolgt werden. Zwar
werden die Pilotventile 9, 10 und 11 von dem in der
Kommunikationseinheit 5.2 vorgesehenen Mikroprozessor 8
angesteuert. Die von Merkmal 1.1 erforderte modulare
Struktur der Steuervorrichtung setzt aber voraus, dass
die einzelnen Funktionseinheiten dieser Vorrichtung
austauschbar angeordnet sind. Die Darstellung gemalB
Figur 1 lasst jedoch vermuten, dass sowohl der
Mikroprozessor 8 als auch der Datenspeicher 8a, das
interne Bedien- und Anzeigefeld 8b und die

Signalanpassung 8c direkt auf eine gemeinsame
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Leiterplatte geldtet sind. Mangels gegenteiliger
Hinweise im Dokument D16 lasst sich nicht folgern, dass
der Mikroprozessor 8 fir sich genommen eine modulare,

interne Steuereinheit darstellt.

Unterscheidungsmerkmale

21.

22.

Es ist unbestritten, dass sich der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 durch das Merkmal 1.6.2 von der
Steuervorrichtung des Dokuments D16 unterscheidet. Es
fehlt im Dokument D16 nadmlich eine unmittelbare und
eindeutige Offenbarung dafir, dass die Pilotventile mit
der gleichen standardisierten Betriebsspannung arbeiten

wie die interne Steuereinheit.

AuBerdem ist die flir die Spannungswandlung zustandige
Signalanpassung 8c im Dokument D16 ein integraler
Bestandteil der Kommunikationseinheit 5.2 (s. Figur 1
und Seite 9, Zeile 31 bis Seite 10, Zeile 4 und Seite
17, Zeilen 21 bis 27). Ahnlich wie der Mikroprozessor 8
ist die Signalanpassung 8c somit keine als Modul

ausgebildete Funktionseinheit der Steuervorrichtung.

Somit kann auch keine interne Schnittstelle zwischen
der internen Steuereinheit und der Signalanpassung

vorliegen.

Daher sind die Merkmale 1.6.2 bis 1.6.6 des erteilten
Anspruchs 1 nicht im Dokument D16 offenbart.

Objektive technische Aufgabe

23.

Aus den Absatzen [0016], [0017] und [0018] des
Streitpatents folgt, dass die technische Wirkung eines
eigenstandigen Anpassungsmoduls, das lUber eine interne

Schnittstelle mit der internen Steuereinheit verbunden
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ist, darin liegt, dass die notwendigen Anpassungs-
maBnahmen, die gemal dem Dokument D16 von der
Signalanpassung 8c innerhalb der Kommunikationseinheit
5.2 vorgenommen werden und laut Absatz [0006] des
Streitpatents zu einem relativ groRen Aufwand zur
jeweiligen Aus- und/oder Umristung der
Ventilsteuerungen und zu einem hohen Lagerbestand
fiihren, keinen Einfluss auf die Ausgestaltung und
Auslegung der standardisierten internen Steuereinheit
haben, so dass letztere unverandert zur Anwendung

kommt .

Die Beschwerdefiihrerin hat iberzeugend dargelegt, dass
das Merkmal 1.6.2 nicht zwingend zu einer Reduzierung
des Lagerbestands fiihrt. Der Betrieb von Pilotventilen
mit der standardisierten Betriebsspannung der internen
Steuereinheit bedeutet, dass die interne Steuereinheit
umgeriistet werden muss oder dass entsprechende weitere
AnpassungsmalBnahmen erforderlich sind (s. Absatz [0037]
des Streitpatents), sobald Pilotventile, welche mit
einer anderen Spannung als die der internen
Steuereinheit betrieben werden, in der
Steuervorrichtung eingesetzt werden. Die Kammer sieht
deshalb keinen ursachlichen Zusammenhang zwischen dem
Merkmal 1.6.2 und der technischen Wirkung eines
eigenstandigen Anpassungsmoduls, das Uber eine interne
Schnittstelle mit der internen Steuereinheit wverbunden
ist, zumal die Merkmale 1.6.3 bis 1.6.6 ausschlieBlich
das Anpassungsmodul und die interne Steuereinheit sowie
die Schnittstelle zwischen dem Anpassungsmodul und der
internen Steuereinheit betreffen. Eine Signal- bzw.
Spannungsanpassung zwischen der internen Steuereinheit
und den Mitteln zur Steuerung des Druckmittels (den
Pilotventilen) ist nicht beansprucht. Es handelt sich
bei den Merkmalen 1.6.2 einerseits und 1.6.3 bis 1.6.6

andererseits somit um eine bloBe Aggregation von
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Merkmalen, die in keiner funktionellen Wechselwirkung
zueinander stehen. Es liegt somit kein synergistischer
Effekt vor.

Es ist daher angebracht, Teilaufgaben fir die
jeweiligen Merkmalsgruppen zu formulieren. Zur
Begriindung der erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands
des Anspruchs genligt es dabei, wenn eine dieser Gruppen
etwas Erfinderisches enthalt (s. T 345/90, Punkt 5 der
Entscheidungsgrinde, und T 701/91, Punkte 6.4 und 6.5

der Entscheidungsgriinde) .

Der Beschwerdefiihrerin ist zuzustimmen, dass die erste
Teilaufgabe in der sinnvollen Auswahl der
Betriebsspannung der verschiedenen Komponenten besteht.
Diese Aufgabe wird durch das Merkmal 1.6.2 gelost. Die
zweite Teilaufgabe ergibt sich dann aus den Merkmalen
1.6.3 bis 1.6.6. Sie kann in Anlehnung an die in Absatz
[0009] des Streitpatents erwadhnte Aufgabe dahingehend
formuliert werden, eine Vorrichtung der gattungsgeméfBen
Art derart auszugestalten, dass sie weitgehend
vorgefertigt und sehr einfach auf unterschiedliche
Betriebsspannungen oder Datenprotokolle umristbar ist,
dass der Lagerbestand dieser Vorrichtungen verringert
werden kann und das Erreichen wirtschaftlicher

Stiickzahlen leichter als bisher moglich ist.

Naheliegen

27.

Die angefochtene Entscheidung enthalt keinerlei
Begrindung, warum der Fachmann ausgehend vom

Dokument D16 nicht in naheliegender Weise zum
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gelangt ware.
Insbesondere ist seitens der Einspruchsabteilung nicht
dargelegt worden, warum der Fachmann die aus dem

Dokument D16 bekannte Signalanpassung 8c zur
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Reduzierung des Lagerbestands nicht durch ein
Anpassungsmodul, welches Uber eine Schnittstelle mit
der internen Steuereinheit verbunden wird, ersetzt
hatte.

a) Loésung der ersten Teilaufgabe

Mit Verweis auf Absatz [0004] des Streitpatents hat die
Beschwerdefilhrerin geltend gemacht, dass das Merkmal
1.6.2 bei herkOtmmlichen SteuerkoOpfen idblicherweise
umgesetzt sei. Dem stimmt die Kammer zu. Unter der
Uberschrift "STAND DER TECHNIK" sind in den Abs&tzen
[0002] bis [0004] des Streitpatents mehrere
Vorrichtungen zur Steuerung der Schaltbewegung eines
Ventils beschrieben worden. In Absatz [0002] wird die
aus dem Dokument D16 bekannte L&sung gewlrdigt.
Demgegeniiber bezieht sich Absatz [0003] auf
"vereinfachte Vorrichtungen", welche als "bekannt"
eingestuft werden. Mangels gegenteiliger Hinweise sind
deshalb die "vorgenannten Vorrichtungen" in Absatz
[0004], unabhadngig davon, ob sie auf den Inhalt des
Dokuments D16 oder auf die vereinfachten Vorrichtungen
von Absatz [0003] Bezug nehmen, dahingehend zu
verstehen, dass sie vor dem Prioritatstag der
Offentlichkeit zugdnglich waren. Dabei ist die
Tatsache, dass Absatz [0003] keine Druckschrift oder
sonstige Verdffentlichung nennt, im vorliegenden Fall
unerheblich. Denn es gibt keinen Anhaltspunkt, dass es
sich bei den Ausfiihrungen in den Absédtzen [0003] und
[0004] um ein vor dem Prioritatstag des Patents nicht
verdoffentlichtes firmeninternes Wissen bzw. um einen
internen Stand der Technik handelt. Seitens der
Beschwerdegegnerin ist diesbeziglich auch nichts

vorgetragen worden.
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Folglich gelten die Ausfihrungen in Absatz [0004]
beziiglich des "grundsdtzlich[en]" Aufbaus der in Absatz
[0002] oder Absatz [0003] genannten Vorrichtungen,
namlich dass "die interne Steuereinheit derart
spannungsgemidll ausgelegt [ist], dass mit der ihr
zugrundeliegenden Steuerspannung einerseits die
Pilotventile ansteuerbar sind und andererseits auch
eine Kommunikation mit der externen Steuereinheit (SPS)
méglich ist", als eine technische Offenbarung, die
Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU 1973
beschreibt und belegt, dass das Merkmal 1.6.2 bei
herkommlichen Steuerkopfen tblicherweise umgesetzt

wurde.

Vor diesem Hintergrund ware es flr den Fachmann, der
sich ausgehend vom Dokument D16 die Frage der
sinnvollen Auswahl der Betriebsspannung der
verschiedenen Komponenten gestellt hatte, naheliegend
gewesen, die Pilotventile 9, 10 und 11 mit der
standardisierten Betriebsspannung der internen
Steuereinheit 5.2, beispielsweise 24 Volt
Gleichspannung, welche sich nach Absatz [0004] des
Streitpatents "[i]ln Deutschland [...] weitestgehend
etabliert [hat]", zu betreiben. Deshalb hatte der
Fachmann fir das Unterscheidungsmerkmal 1.6.2 nicht

erfinderisch tadtig werden missen.

b) Lésung der zweiten Teilaufgabe

Als Beleg fir das Naheliegen der Losung der zweiten
Teilaufgabe hat die Beschwerdefithrerin das in Absatz
[0008] des Patents gewlirdigte Dokument D17
herangezogen, woraus ein Ventilsteuerkopf mit
verschiedenen steckbaren Anpassungsmodulen bekannt ist.
In Spalte 1, Zeilen 44 bis 52 und in Spalte 4, Zeilen 3

bis 9 des Dokuments D17 ist als Beispiel eines Steckers
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ein Modul mit Gleichrichter fir die Umwandlung einer
externen Wechselspannung in eine interne, fiir den
Betrieb der Ventilspule standardisierte Gleichspannung
genannt. Aus Spalte 4, Zeilen 32 bis 40 des Dokuments
D17 ergibt sich der Vorteil einer solchen - auch in
Absatz [0008] des Streitpatents als Anpassungsmodul
bezeichneten - Losung, namlich den Lagerbestand zu
verringern ("only a single stock [...] need to be
maintained", "the inventory [...] can be greatly
reduced") . Aufgrund dieser Offenbarung hatte der
Fachmann aus Sicht der Kammer eine Veranlassung gehabt,
das Dokument D17 in Betracht zu ziehen, um die zweite
Teilaufgabe zu losen. Ausgehend vom Dokument D16, das
an mehreren Stellen auf die Bedeutung eines modularen
Aufbaus hinweist (s. Punkt 17. oben), ware es daher fir
den Fachmann naheliegend gewesen, die
Kommunikationseinheit 5.2 iber ein eigenstandiges
Anpassungsmodul anstatt einer integrierten
Signalanpassung mit Spannung zu versorgen. Dazu ware
das Anpassungsmodul ilber eine interne Schnittstelle mit
der internen Steuereinheit zu verbinden gewesen, die
zweckgemall die gleiche Signalstruktur wie das
Anpassungsmodul aufzuweisen hatte. Deshalb kdnnen die
Unterscheidungsmerkmale 1.6.3 bis 1.6.6 keine

erfinderische Tatigkeit begriinden.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass das

Dokument D17 weder Pilotventile noch Stellungsgeber
offenbare und deshalb vom Fachmann nicht bericksichtigt
worden ware, hat die Kammer nicht iberzeugt. Die
entscheidende Frage ist namlich, was der Fachmann auf
der Suche nach einer L&sung der zweiten Teilaufgabe
objektiv aus dem Stand der Technik hergeleitet hatte.
Wie oben dargelegt, bietet das Dokument D17, welches
sich mit der Spannungsversorgung eines

elektromagnetischen Ventilantriebs befasst und somit
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durchaus in einem technisch eng verwandten Gebiet

liegt, eine Anregung zur LOsung dieser Teilaufgabe.

Die Kammer kann nicht erkennen, weshalb die besondere
Betonung der modularen Struktur im Dokument D16 den
Fachmann bei der Losung der zweiten Teilaufgabe davon
abgehalten héatte, weitere Komponenten der
vorverdffentlichten Steuervorrichtung modular
aufzubauen. Vielmehr léasst sich der auf Seite 9, Zeilen
18 bis 27 des Dokuments D16 genannte Hinweis, "die
einzelnen Ausbaustufen der Schaltungsanordnung jeweils
durch Aufstecken entsprechender modularer Bauteile zu
verwirklichen", ohne weiteres auch in Richtung der

erfindungsgemaben LOsung interpretieren.

c) Ergebnis

Aus diesen Grinden ergibt sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 in erteilter Fassung fir den Fachmann in
naheliegender Weise ausgehend vom Dokument D16 in
Kombination mit dem Dokument D17 und den Ausfiihrungen
in Absatz [0004] des Streitpatents. Dieser Gegenstand
beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Damit steht der Einspruchsgrund der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit gemal Artikel 100 a) i.V.m.
Artikel 56 EPU 1973 der Aufrechterhaltung des erteilten
Patents entgegen. Dem Hauptantrag der
Beschwerdegegnerin, die Beschwerde zurickzuweisen, kann

deshalb nicht stattgegeben werden.

Hilfsantrag 1

34.

In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hat die
Beschwerdegegnerin das Merkmal 1.6.4 dahingehend
geandert, dass das Anpassungsmodul nun "iiber eine

externe Schnittstelle mit der externen Steuereinheit
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verbunden ist" (Merkmal 1.6.4'). AuBerdem wurde in
Merkmal 1.6.6 die Funktion des Anpassungsmoduls,
namlich "eine Anpassung an die jeweilige
Betriebsspannung der externen Steuereinheit",

festgelegt (Merkmal 1.6.6").

Beide Anderungen gehen unmittelbar und eindeutig aus
der allgemeinen Beschreibung der Erfindung auf Seite 4,
Zeilen 20 bis 27 der urspringlich eingereichten
Anmeldung hervor. Dort ist der Grundgedanke, "die
Anpassung an die jeweilige Betriebsspannung der
externen Steuereinheit [...] mit dieser in einen
Anpassungsmodul zu legen" zusammen mit den Merkmalen
1.6.4 bis 1.6.6 offenbart. Hieraus ergibt sich eine
Verbindung zwischen dem Anpassungsmodul und der
externen Steuereinheit, welche zwingend eine
Verbindungsstelle zwischen den Funktionseinheiten
voraussetzt, an der der Austausch von Daten oder
Steuersignalen erfolgt. Somit ist das Merkmal 1.6.4'
offenbart. Eine solche externe Schnittstelle ist zwar
in den ursprunglich eingereichten Ansprichen 3 und 4,
sowie in der Beschreibung auf Seite 5, Zeile 30 bis
Seite 6 Zeile 22 und auf Seite 13, Zeile 30 bis Seite
14, Zeile 2 im Zusammenhang mit einem AC-Interface
Modul bzw. einem AS-Interface Modul genannt. In
Anbetracht der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen
sieht die Kammer allerdings keinen Anhaltspunkt dafir,
dass der Ausdruck "externe Schnittstelle" die Aufnahme
weiterer Merkmale zumindest einer dieser zweil
Modulvarianten erfordert. Eine unzuléassige

Zwischenverallgemeinerung liegt deshalb nicht vor.

Durch die Anderung in Merkmal 1.6.6' ist nun aber der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 implizit auf die
Variante des AC-Interface Moduls beschrankt, welches

zur Aufgabe hat, die Signale der mit einer
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standardisierten Betriebsspannung arbeitenden internen
Steuereinheit auf die unterschiedliche Betriebsspannung
der externen Steuereinheit umzusetzen. Weder in der
Beschreibung noch in den Anspriichen der
Anmeldungsunterlagen ist eine Anpassung an die
Betriebsspannung der externen Steuereinheit im
Zusammenhang mit der Variante eines AS-Interface
Moduls, welche die Signale der internen Steuereinheit
fiir ein BUS Dateniibertragungssystem bereitstellt,
offenbart. Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 4
gemal Hilfsantrag 1 befassen sich jedoch mit dieser
zwelten Variante. In Kombination mit Anspruch 1 ist
somit eine L&sung beansprucht, in der die Signale der
mit einer standardisierten Betriebsspannung arbeitenden
internen Steuereinheit sowohl auf die unterschiedliche
Betriebsspannung der externen Steuereinheit umgesetzt
als auch flur ein BUS Datenilibertragungssystem
bereitgestellt werden. Dafiir bieten die
Anmeldungsunterlagen keine Grundlage, sodass Anspruch 4
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU nicht
erfillt.

Deshalb kann dem Hilfsantrag 1 nicht stattgegeben

werden.

Hilfsantrag 1'

Zulassung

38.

In Reaktion auf den von der Kammer erstmalig in der
mindlichen Verhandlung erhobenen Einwand der
unzuldssigen Anderung nach Artikel 123 (2) EPU gegen
Anspruch 4 des Hilfsantrags 1 hat die
Beschwerdegegnerin in der miindlichen Verhandlung
geanderte Anspriiche in Form eines Hilfsantrags 1'

eingereicht. Der neue Hilfsantrag unterscheidet sich
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vom Hilfsantrag 1 lediglich darin, dass der abhangige

Anspruch 4 gestrichen wurde.

Nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unberiicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafiir aufgezeigt,

dass auBergewbhnliche Umstédnde vorliegen.

Da die Kammer wéhrend der mindlichen Verhandlung zum
ersten Mal von Amts wegen einen Einwand nach

Artikel 123 (2) EPU erhoben hat, liegen
auBergewbhnlicher Umstande im Sinne von

Artikel 13 (2) VOBK 2020 vor (s.a. T 1561/15, Punkt 3.1

der Entscheidungsgriinde) .

Der Hilfsantrag 1' ist daher als eine legitime und
angemessene Reaktion der Beschwerdegegnerin auf die
Anderungen im Verfahren anzusehen und wird von der
Kammer in Auslibung ihres Ermessens gemal Artikel 13 (2)

VOBK 2020 in das Verfahren zugelassen.

Zuldssigkeit der Anderungen

42.

Durch die Streichung des abhangigen Anspruchs 4 hat die
Beschwerdegegnerin den einzigen gegen die Anspriiche des
Hilfsantrags 1 erhobenen Einwand nach Artikel 123 (2)
EPU (s. Punkt 36. oben) ausgerdumt.

Befugnis zur Priifung der Klarheit, Anspruchsauslegung

43.

Seitens der Beschwerdefihrerin wurde vorgetragen, dass
der Begriff "verbunden" in Merkmal 1.6.4' im
Zusammenhang mit der neu hinzugefiigten externen

Steuereinheit als "verbindbar" zu verstehen sei, sodass
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die externe Steuereinheit nicht eindeutig als Teil der
beanspruchten Vorrichtung und die externe Schnittstelle
lediglich als geeignet flir den Datenaustausch mit einer
externen Steuereinheit zu betrachten sei. Gegen diese
Sichtweise hat sich die Beschwerdegegnerin mit dem
Argument gewehrt, dass die externe Steuereinheit sowohl
aufgrund des Wortlauts des Merkmals 1.6.4' als auch
wegen der Bedingung des Merkmals 1.5, wonach die
interne Steuereinheit mit einer externen Steuereinheit
"im Datenaustausch steht", zwingend mit dem

Anpassungsmodul verbunden sei.

Zwischen den Beteiligten ist daher strittig, ob
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1' klar zum Ausdruck
bringt, dass die externe Steuereinheit zum

beanspruchten Gegenstand gehdort.

Bei der Priifung nach Artikel 101 (3) EPU, ob das Patent
in der gednderten Fassung den Erfordernissen des EPU
genligt, sind die in der Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer G 3/14 aufgestellten Grundsatze zu
beriicksichtigen, wonach die Anspriiche des Patents in
der geanderten Fassung nur auf die Erfordernisse des
Artikel 84 EPU gepriift werden koénnen, sofern - und dann
auch nur soweit - diese Anderung einen VerstoB gegen
Artikel 84 EPU herbeifitthrt (G 3/14, ABl. EPA 2015,
A102, Entscheidungsformel und Leitsatz).

In Anspruch 1 der erteilten Fassung wird die externe
Steuereinheit nur an einer Stelle genannt, und zwar in

Merkmal 1.5 zusammen mit den Angaben, dass sie sich "im
Umfeld des Ventils" befindet und dass sie mit der
internen Steuereinheit "im Datenaustausch steht™.
Einerseits lasst die Nahe zu einem auberhalb der
beanspruchten Steuervorrichtung liegenden Ventil

vermuten, dass es sich bei der externen Steuereinheit
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genauso wie bei dem Ventil um eine reine Bezugnahme auf
einen Drittgegenstand handelt, der nicht zum
beanspruchten Gegenstand gehdrt. Der Ausdruck "im
Datenaustausch steht" deutet andererseits auf das

Gegenteil.

Die mdégliche Unklarheit, die mit der Verbindung
zwischen der internen Steuereinheit und der externen
Steuereinheit in Merkmal 1.6.4' des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 1' zusammenhangt, war deshalb schon in der
erteilten Fassung des Anspruchs 1 vorhanden. Folglich
kann die Anderung des Merkmals 1.6.4 keinen VerstoR
gegen Artikel 84 EPU 1973 herbeiftthren, der in der
erteilten Fassung nicht schon vorhanden gewesen ware.
GemaBR der Entscheidung G 3/14 kann der von der
Beschwerdefilhrerin erhobene Klarheitseinwand daher

nicht geprift werden.

Die Kammer legt Anspruch 1 so aus, dass die externe
Steuereinheit Teil der beanspruchten Vorrichtung ist,
und zwar derart, dass das Anpassungsmodul Uber eine
externe Schnittstelle mit der externen Steuereinheit
verbunden ist (Merkmal 1.6.4'") und dass die interne
Steuereinheit mit der externen Steuereinheit im
Datenaustausch steht (Merkmal 1.5), wobei durch das
Anpassungsmodul eine Anpassung an die Jjeweilige
Betriebsspannung der externen Steuereinheit erfolgt
(Merkmal 1.6.6").

Erfinderische Tadtigkeit

49.

Die aus dem Dokument D16 bekannte interne Steuereinheit
5.2 weist zwei externe Schnittstellen auf: die

Klemmenleiste 8f und den Anschluss 8g. Die Funktion der
Klemmenleiste ist dem Dokument D16 nicht unmittelbar zu

entnehmen. Aus der Beschreibung auf Seite 9, Zeile 31
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bis Seite 10, Zeile 4, der zufolge unterschiedliche
Versorgungsspannungen an die Ventilsteuerung
herangefiithrt werden kénnen, folgt, dass die
Klemmenleiste 8f der Spannungsversorgung dient, zumal
sie in Figur 1 durch eine Verbindungslinie mit der

Signalanpassung 8c verbunden ist.

Wie im Punkt 30. oben dargelegt, hatte die Kombination
der Steuervorrichtung gemaB Dokument D16 mit der
technischen Lehre des Dokuments D17 den Fachmann ohne
weilteres dazu veranlasst, die Kommunikationseinheit 5.2
ilber ein eigenstandiges Anpassungsmodul anstatt einer
integrierten Signalanpassung mit Spannung zu versorgen.
SinngemdR hatte er dazu die Klemmenleiste 8f als
externe Schnittstelle des Anpassungsmoduls eingesetzt.
Eine mit der Klemmenleiste 8f verbundene externe
Steuereinheit offenbart das Dokument D16 jedoch nicht.
Auch kann sie nicht aus dem Dokument D17, welches nur
einen Stecker mit integriertem Gleichrichter offenbart,

abgeleitet werden.

Zudem kann der Anschluss 8g nicht als externe
Schnittstelle im Sinne der Merkmale 1.6.4' und 1.6.6"
verstanden werden. Ausweislich der Beschreibung des
Dokuments D16 ist dieser Anschluss zwar fir ein
Parametrierungsgerat gedacht (s. Seite 17, Zeilen 19
bis 25). GemaB Figur 1 des Dokuments D16 ist der
Anschluss 8g jedoch direkt mit dem Mikroprozessor 8
verbunden. Eine Verbindung mit der Signalanpassung 8c
ist nicht vorgesehen. Die technische Lehre des
Dokuments D17 hatte den Fachmann daher nicht in
naheliegender Weise dazu veranlasst, den in Figur 1 des
Dokuments D16 offenbarten Anschluss 8g stattdessen an
der flr die Umsetzung der Betriebsspannung
verantwortlichen, als Anpassungsmodul ausgebildeten

Signalanpassung anzubringen und auf diese Art die Daten
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des Parametrierungsgerats nur auf indirektem Wege zum

Mikroprozessor zu lbertragen.

Fir die Behauptung der Beschwerdefithrerin, dass mit dem
auf Seite 8, Zeilen 27 bis 32 des Dokuments D16
offenbarten Verweis auf eine
"speicherprogrammierbare[n] Steuerung”" eine externe
Steuereinheit gemeint sei, die mittels der
Klemmenleiste 8f angeklemmt werde, gibt es keine
Grundlage. Vielmehr wird in dieser Textstelle auf die
gesamte Elektronik und Software, welche fir die
Interaktion zwischen der Kommunikationseinheit 5.2 und
den weiteren im Dokument D16 erwahnten Komponenten, wie
der Sensoreinheit 5.1, den Pilotventilen 9, 10 und 11

und dem Parametrierungsgerat, Bezug genommen.

Die Beschwerdefiihrerin hat somit nicht iberzeugend
dargelegt, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1
gemal Hilfsantrag 1' in naheliegender Weise aus der
Kombination der Dokumente D16 und D17, auch unter
Beriicksichtigung der Ausfihrungen in Absatz [0004] des
Streitpatents, ergibt. Folglich sind die Erfordernisse
des Artikels 56 EPU 1973 erfullt. Die weiteren
Anspriche 2 bis 9 gema@B Hilfsantrag 1' sind abhangige
Anspriche und grenzen den Gegenstand des Anspruchs 1
weiter ein. Flr den Gegenstand dieser Anspriche folgt
somit, dass er ebenfalls auf einer erfinderischen
Tdtigkeit beruht (Artikel 56 EPU 1973).

Es wurden keine weiteren Einwande gegen die Anspriiche
gemal Hilfsantrag 1' von der Beschwerdefiihrerin

erhoben.

Aus den oben genannten Grinden hat die

Beschwerdefiithrerin die Kammer nicht tlberzeugen konnen,
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dass die Anspriliche des Hilfsantrags 1' die

Erfordernisse des EPU nicht erfiillen.

Angeblicher wesentlicher Verfahrensfehler im erstinstanzlichen

Verfahren wegen nicht stattgefundener Zeugeneinvernahme vor

nationalen Gerichten zu den behaupteten offenkundigen

Vorbenutzungen oV1 und oV2

56.

Die Beschwerdefilhrerin hat geltend gemacht, dass die
Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler
begangen habe, indem sie entschied, die als Beweis filr
die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen oVl und
oV2 (im Folgenden: Vorbenutzungen oVl und oV2)
angebotenen Zeugen nicht vor einem nationalen Gericht
vernehmen zu lassen, obwohl die Vorbenutzungen oV1 und

oV2 von ihr als relevant angesehen wurden.

Ubersicht der relevanten Ereignisse im erstinstanzlichen

Verfahren

57.

In ihrer Einspruchsschrift hat die vormalige
Einsprechende 2 zwei offenkundige Vorbenutzungen oVl
und oV2 geltend gemacht. Als Nachweis fiir diese
Vorbenutzungen wurden schriftliche Beweismittel

eingereicht und zusatzlich Zeugenbeweis angeboten.

Im Anhang zur Ladung zur mindlichen Verhandlung vom
17. September 2014 teilte die Einspruchsabteilung ihre
vorlaufige Auffassung mit. Sie hielt die wvon der
vormaligen Einsprechenden 2 behaupteten offenkundigen
Vorbenutzung oVl und oV2 fiir relevant, da diese
Vorbenutzungen, falls ausreichend bewiesen, "bedeutsam
flir die Beurteilung der Neuheit und erfinderische
Tidtigkeit" sein wilirden. Sie war jedoch der vorlaufigen
Meinung, dass weder flir die Vorbenutzung oVl noch fir

die Vorbenutzung oV2 ein lickenloser Nachweis aufgrund
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der eingereichten schriftlichen Beweismittel vorlag.
Die von der vormaligen Einsprechenden 2 angebotenen
Zeugen sollten deshalb gemaB einem der Ladung
beiliegenden Beweisbeschluss in der mindlichen

Verhandlung vernommen werden.

Entsprechende Kostenverzichtserklarungen der
angebotenen Zeugen wurden von der vormaligen

Einsprechenden 2 eingereicht.

Mit Schreiben vom 14. Januar 2015 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, dass sie nicht an der
mundlichen Verhandlung teilnehmen werde. Mit Schreiben
vom 4. Marz 2015 nahm die vormalige Einsprechende 2
ihren Einspruch zurick und teilte der
Einspruchsabteilung mit, dass die von ihr angebotenen
Zeugen nicht mehr zur Verfigung stinden. Daraufhin
wurden die Beteiligten in einer - vorab am 5. Marz 2015
per Fax gesandten - Mitteilung vom 11. Marz 2015
dartber informiert, dass die Ladung zur mindlichen
Verhandlung und Beweisaufnahme am 10. Marz 2015

aufgehoben worden sei.

Mit Schreiben vom 5. Marz 2015 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, dass sie in Anbetracht der
Ricknahme des Einspruchs seitens der vormaligen
Einsprechenden 2 nicht mit einer Entscheidung im
schriftlichen Verfahren einverstanden sei und eine
mundliche Verhandlung beantrage. Mit einem weiteren
Schreiben vom 7. April 2015 teilte die
Beschwerdefihrerin mit, dass sie ihren Einspruch auch
auf die von der vormaligen Einsprechenden 2
vorgebrachten Vorbenutzungen oVl und oV2 stitze und
beantrage, die von der vormaligen Einsprechenden 2

angebotenen Zeugen zur Beweisaufnahme zu laden.
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Am 13. Juli 2015 erging eine Ladung zur mindlichen
Verhandlung am 2. und 3. Marz 2016. In der darauf
folgenden Entscheidung vom 20. November 2015 iber die
Beweisaufnahme durch Zeugeneinvernahme im Rahmen der
mindlichen Verhandlung am 2. Marz 2016 hat die
Einspruchsabteilung unter Angabe von Griinden darauf
hingewiesen, dass die eingereichten
Kostenverzichtserkldrungen der Zeugen vom

29. September 2014 hinfallig seien und die
Beweisaufnahme gemdB Regel 122 (1) EPU davon abhidngig
gemacht werde, dass die Beschwerdefiihrerin innerhalb
einer einmonatigen Frist fir jeden der geladenen Zeugen
einen Vorschuss zahlt oder, alternativ,
Kostenverzichtserkldrungen der Zeugen beziiglich der
aktuellen Ladungen einreicht. In den Ladungen der
Zeugen zur Beweisaufnahme vom 20. November 2015 wurden
die Zeugen gebeten, dem Europadischen Patentamt
innerhalb einer zweiwdchigen Frist mitzuteilen, ob sie

bereit seien zu erscheinen und als Zeugen auszusagen.

Der Vertreter der vormaligen Einsprechenden 2 reichte
am 4. Dezember 2015 namens und im Auftrag der geladenen
Zeugen schriftliche Erklarungen vom 3. Dezember 2015
ein, worin diese Zeugen mitteilten, dass sie nicht
bereit seien, zu erscheinen und als Zeugen auszusagen.
Des Weiteren erkladrten sie, dass sie keinesfalls auf
eine Kostenerstattung und/oder Kostenvorschiisse

verzichteten.

Die Beschwerdefilhrerin leistete keine Vorschusszahlung
fiir die Zeugen und bat mit Schreiben vom 11. Dezember
2015 um eine beschwerdefdhige Entscheidung tber den
Einspruch, einschlieBlich der Frage hinsichtlich der
Wirksamkeit der vorliegenden Kostenverzichtserklarungen
der Zeugen. Mit Schreiben vom 10. Februar 2016 nahm sie

ihren Antrag auf mindliche Verhandlung zurick und
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beantragte, die Zeugen durch das jeweils zustandige

nationale Gericht vernehmen zu lassen.

Die mindliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
fand am 2. Marz 2016 in Abwesenheit der

Beschwerdefihrerin statt.

Angefochtene Entscheidung

58. In der angefochtenen Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung ihre vorlaufige Auffassung
bestatigt, dass allein aufgrund der vorgelegten
schriftlichen Beweismittel weder die Vorbenutzung oVl
noch die Vorbenutzung oV2 ausreichend bewiesen worden
sei. AuBerdem kam die Einspruchsabteilung zu dem
Schluss, dass die Kostenverzichtserklarungen, die die
vormalige Einsprechende 2 in Reaktion auf den
Beweisbeschluss vom 17. September 2014 eingereicht
hatte, fir den Antrag auf Beweisaufnahme durch
Zeugeneinvernahme seitens der Beschwerdefiihrerin
unwirksam seien. Mangels weiterer
Kostenverzichtserklarungen der Zeugen oder einer
fristgerechten Zahlung von Kostenvorschiissen fir die
Zeugen seil die Durchfiihrung der Beweisaufnahme durch
Zeugeneinvernahme gemal dem Beweisbeschluss
vom 20. November 2015 daher nicht mdéglich gewesen. Die
Einspruchsabteilung hat auch entschieden, die
zustandigen nationalen Gerichte nicht um Vernehmung der
Zeugen mittels eines Rechtshilfeverfahrens

gemaB Artikel 131 (2) und Regel 150 EPU zu ersuchen.

Vernehmung von Zeugen vor dem jeweiligen zustdndigen nationalen
Gericht

59. Die Rechtsgrundlage fir die Vernehmung von Zeugen durch

das zustandige Gericht im Wohnsitzstaat der zu
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vernehmenden Personen bildet Artikel 117 (1) d) und (2)
EPU in Verbindung mit Regel 120 EPU, deren Absatz 1 wie
folgt lautet:

"Ein vor das Europdische Patentamt geladener
Beteiligter, Zeuge oder Sachverstdndiger kann beim
Europdischen Patentamt beantragen, dass er voOr
einem zustdndigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat
vernommen wird. Wird dies beantragt oder erfolgt
innerhalb der in der Ladung festgesetzten Frist
keine AuBerung, so kann das FEuropdische Patentamt
nach Artikel 131 Absatz 2 das zustdndige Gericht
ersuchen, den Betroffenen zu

vernehmen." (Hervorhebung durch die Kammer)

Eine Vernehmung durch ein nationales Gericht setzt
daher ein entsprechendes an das zustandige Gericht
gerichtetes Rechtshilfeersuchen des Europaischen
Patentamts voraus. Dies folgt auch aus dem Wortlaut des
Artikels 131 (2) EPU 1973:

"Die Gerichte oder andere zustdndige Behbrden der
Vertragsstaaten nehmen filir das Europdische
Patentamt auf dessen Ersuchen um Rechtshilfe
Beweisaufnahmen oder andere gerichtliche Handlungen

innerhalb ihrer Zustdndigkeit vor."

Nach dem Wortlaut der Regel 120 (1) EPU kann das
Europaische Patentamt bei einer erstmaligen Vernehmung
das zustandige Gericht im Wohnsitzstaat eines Zeugen in
Anwendung von Artikel 131 (2) EPU 1973 ersuchen, die
Beweisaufnahme vorzunehmen, wenn entweder ein
ausdriicklicher dahingehender Antrag der betroffenen
Person vorliegt oder die betroffene Person nicht
innerhalb der in der Zeugenladung festgesetzten Frist
reagiert. Aus dem Wortlaut der Regel 120 (1) Satz 2 EPU
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geht auch klar hervor, dass es sich dabei um eine
"Kann"-Vorschrift handelt (s. dazu auch Benkard,
Europédisches Patentiibereinkommen, 3. Auflage 2019,
Rdnr. 107 zu Artikel 117 EPU, sowie Singer/Stauder/
Luginbthl, EPU - Europdisches Patentiibereinkommen, 8.
Auflage 2019, Rdnr. 77 zu Artikel 117 EPU). Dies
bedeutet, dass sich aus dem Wortlaut der Regel 120 (1)
Satz 2 EPU keine gesetzliche Verpflichtung fur das
Europédische Patentamt ergibt, das zustandige Gericht im
Wohnsitzstaat eines Zeugen in Anwendung von

Artikel 131 (2) EPU 1973 zu ersuchen, diesen Zeugen zu
vernehmen, sondern dass dies ausweislich des Wortlauts
dieser Vorschrift im Ermessen des Europaischen
Patentamts liegt. Damit steht den Organen der ersten
Instanz im Grundsatz ein Beurteilungsspielraum im
Einzelfall zu, der nach der Rechtsprechung nur sehr

begrenzt der gerichtlichen Uberpriifung zugidnglich ist.

Daher gab es im vorliegenden Fall keine grundsatzliche
Verpflichtung der Einspruchsabteilung, eine Vernehmung
der zum Beweis angebotenen Zeugen vor dem zustadndigen
nationalen Gericht zu veranlassen. Dies stand vielmehr
im Ermessen der Einspruchsabteilung. Die
Einspruchsabteilung hat ihre Ermessensentscheidung
ausreichend begrindet (s. Punkt 39 der angefochtenen
Entscheidung) . Die Umstande des vorliegenden Falles
geben keine Anhaltspunkte dafir, dass die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach MaBgabe der
falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen
Kriterien oder in willkiirlicher Weise ausgeiibt hat und
damit das ihr in Regel 120 (1) Satz 2 EPU eingerdumte
Ermessen uUberschritten hat. Dariiber hinaus ist keine
der beiden in Regel 120 (1) EPU genannten
Voraussetzungen im vorliegenden Fall erfillt, da keiner
der geladenen Zeugen einen entsprechenden Antrag

gestellt hat und alle Zeugen innerhalb der in der
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Zeugenladung gesetzten Frist reagiert haben, indem sie
in ihren Erkladrungen vom 3. Dezember 2015 mitgeteilt
haben, dass sie nicht bereit seien, zu erscheinen und
als Zeugen auszusagen. Zumindest dem Wortlaut nach ist
Regel 120 (1) EPU daher im vorliegenden Fall nicht

anwendbar.

Da im vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung keinen
der angebotenen Zeugen vernommen hat, greift auch
Regel 120 (2) EPU nicht, denn diese Vorschrift setzt
voraus, dass es bei dem dort genannten
Rechtshilfeersuchen um eine erneute Vernehmung wvon
Zeugen unter Eid oder in gleichermaBen verbindlicher

Form vor dem zustandigen nationalen Gericht handelt.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte auch, dass

Regel 120 (1) EPU nicht so ausgelegt werden kénne, dass
Zeugen von einem nationalen Gericht zu vernehmen waren,
wenn sie sich innerhalb der in der Ladung festgesetzten
Frist nicht geduRBert hatten, nicht aber, wenn sie sich
weigerten, als Zeugen in einem Verfahren vor dem

Europaischen Patentamt auszusagen.

Hierzu ist anzumerken, dass nach den Vorschriften des
EPU niemand in den Verfahren vor dem Europ&ischen
Patentamt zu einer Zeugenaussage gezwungen werden kann
und es deshalb im EPU auch keiner Vorschrift iiber
Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechte von Zeugen
bedarf (s. dazu auch Benkard, Europaisches
Patentiibereinkommen, supra, Rdnr. 94 zu Artikel 117
EPU, sowie Singer/Stauder/Luginbiihl, EPU - Europ&isches
Patentiibereinkommen, supra, Rdnr. 91 zu Artikel 117
EPU) . Vor diesem Hintergrund sieht die Kammer keinen
Grund, Regel 120 (1) EPU auf den vorliegenden Fall
anzuwenden, in dem vom Europadischen Patentamt geladene

Zeugen sich geweigert haben, in einem Verfahren vor dem
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Europédischen Patentamt auszusagen. Selbst wenn man
gleichwohl der Ansicht ware, dass Regel 120 (1) EPU
auch in diesem Fall entsprechend anwendbar ware, so
besteht auch insoweit, wie oben dargelegt, keine
grundsatzliche Verpflichtung seitens des Europaischen
Patentamts, von der Moglichkeit nach Regel 120 (1) EPU
Gebrauch zu machen. Vielmehr steht dies im Ermessen des

Organs des Europaischen Patentamts.

Es ist der Beschwerdefihrerin zwar zuzustimmen, dass
etwaige Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechte von
Zeugen zu den in den Vertragsstaaten im Allgemeinen
anerkannten Grundsatzen des Verfahrensrechts gehodren
und deshalb vom Europaischen Patentamt moglicherweise
gemaB Artikel 125 EPU zu beriicksichtigen wiren. Die
Frage, ob geladene Zeugen sich auf ein solches Recht
berufen konnen, stellt sich im Verfahren vor dem
Europédischen Patentamt jedoch nicht, da die

Zeugenaussage, wie oben dargelegt, freiwillig ist.

Nicht fir Uberzeugend halt die Kammer auch das weitere
Argument der Beschwerdefiihrerin, dass vorliegend eine
Zeugenvernehmung durch das jeweilige zustandige
nationale Gericht auch deswegen erforderlich gewesen
sei, da eine unbegriindete Aussageverweigerung von
Zeugen bei der Entscheidung iber die Frage, ob eine
Vorbenutzung stattgefunden habe oder nicht, wie alle

Begleitumstande zu beriicksichtigen und zu wirdigen sei.

Eine unbegriindete Verweigerung der Aussage durch einen
angebotenen Zeugen mag unter Umstanden zuungunsten des
beweispflichtigen Beteiligten gewertet werden (so auch
Singer/Stauder/Luginbiihl, EPU - Europdisches
Patentiibereinkommen, supra, Rdnr. 91 zu Artikel 117
EPU) . Die Erkliarung der von der Beschwerdefithrerin

angebotenen Zeugen, keine Aussage machen zu wollen,
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hatte somit bei der Beweiswlrdigung der der
Einspruchsabteilung vorliegenden Beweismittel fir die
Vorbenutzungen oVl und oV2 eine Rolle spielen kénnen,
nicht aber fir die Frage, ob diese Zeugen vor dem
jeweills zustandigen nationalen Gericht hatten vernommen

werden missen.

Nach Ansicht der Kammer ist bei der Frage einer
Zeugenvernehmung vor dem zustandigen nationalen Gericht
von Bedeutung, ob fiir diese Zeugenvernehmung ein
Kostenvorschuss entrichtet wurde bzw. ob die
betreffenden Zeugen eine Kostenverzichtserklarung
abgegeben haben. Die Beschwerdefiihrerin hat
vorgetragen, dass ihr die Einspruchsabteilung
ausdriicklich die Moglichkeit hatte geben miissen, einen
Kostenvorschuss flir eine Zeugenvernehmung vor dem
zustandigen nationalen Gericht zu zahlen. Nach Ansicht
der Kammer gibt es flir diese Sichtweise keinen
Anhaltspunkt im EPU. Die Einspruchsabteilung hat in
ihrem zweiten Beweisbeschluss vom 20. November 2015 die
Beschwerdefiilhrerin aufgefordert, einen Kostenvorschuss
fir jeden der von ihr benannten Zeugen innerhalb einer
einmonatigen Frist zu zahlen oder
Kostenverzichtserkldrungen der Zeugen beziiglich der
zwelten Zeugenladung einzureichen. Sie hat die
Beweisaufnahme gemidR Regel 122 (1) EPU von der Zahlung
der Kostenvorschiisse bzw. der Einreichung wvon
Kostenverzichtserkldrungen abhangig gemacht. Die Zeugen
haben auf die zweite Zeugenladung hin ausdriicklich
erkldrt, dass sie nicht auf eine Kostenerstattung und/
oder Kostenvorschiisse verzichten wilirden, und die
Beschwerdefihrerin ist der Aufforderung einer
Kostenvorschusszahlung ausdriicklich nicht nachgekommen.
Daher hatte die Einspruchsabteilung keine Veranlassung
und nach dem EPU auch keine Verpflichtung, die

Beschwerdefihrerin nochmals zu einer Zahlung wvon
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Kostenvorschissen fir den Fall einer Zeugenvernehmung
vor dem zustandigen nationalen Gericht, die von der
Einspruchsabteilung in nicht zu beanstandender Weise

nicht angeordnet worden war, aufzufordern.

Die Beschwerdefihrerin hat auch die Ansicht vertreten,
dass die Kostenverzichtserklarungen, die die Zeugen fur
die am 10. Marz 2015 im Rahmen der ersten miindlichen
Verhandlung terminierte Beweisaufnahme abgegeben
hatten, nicht hatten unbericksichtigt bleiben dirfen.
Die Kammer hédlt es im vorliegenden Fall jedoch filr
richtig, dass diese Kostenverzichtserklarungen fir die
im Rahmen der zweiten mindlichen Verhandlung
terminierte Beweisaufnahme nicht bericksichtigt wurden,
denn es handelte sich um einen neuen Beweisbeschluss zu
einem neuen Termin und der Zeugenbeweis war nicht mehr
von der vormaligen Einsprechenden 2 angeboten worden,
sondern von der Beschwerdefilhrerin. Die Zeugen hatten
auch ausdricklich nach dem neuen Beweisbeschluss
erklart, dass sie nicht auf eine Kostenerstattung und/
oder Kostenvorschiisse verzichten wirden. Damit hatten
die Zeugen eindeutig nicht mehr an ihren zuvor
abgegebenen Kostenverzichtserkldrungen festgehalten. Es
ist auch nicht erkennbar, auf welcher Rechtsgrundlage
Zeugen an eine in Zusammenhang mit einer anderen Ladung
von ihnen abgegebene Kostenverzichtserklarung gebunden

sein sollten.

Die Kammer kann nicht erkennen, worin genau der gerigte
"schwere Verfahrensfehler" zu sehen ist, zumal die
Ablehnung des von der Beschwerdefihrerin gestellten
Antrags auf Vernehmung vor einem nationalen Gericht
hinreichend begrindet wurde. In Punkt 39 der
angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung
ihre Ermessensentscheidung mit " [den] betrachtlichen

zusatzlichen Kosten", "der erheblichen Verzdgerung des
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Verfahrens", "der Tatsache, dass die Einsprechende 01
nicht bereit ist, die Kosten der Zeugeneinvernahme zu
tragen" und mit der Tatsache, dass die betroffenen
Personen "erklart haben, nicht bereit zu sein als
Zeugen auszusagen" begrindet. Da die
Einspruchsabteilung mehrere Kriterien bei ihrer
Ermessensentscheidung berilicksichtigt hat, ist es nicht
entscheidend, ob eine Zeugenvernehmung durch das
jeweilige zustandige nationale Gericht mit
"betradchtlichen zusdtzlichen Kosten" oder, wie die
Beschwerdefiithrerin behauptet hat, mit wesentlich
geringeren Kosten verbunden gewesen ware. Diese Frage

kann daher dahingestellt bleiben.

Da aus den oben dargelegten Grinden kein wesentlicher
Verfahrensmangel im Sinne von Regel 103 (1) a) EPU
vorliegt, kommt eine Rickzahlung der Beschwerdegebiihr

nicht in Betracht.

Kostenentscheidung

67.

68.

Im Einspruchsverfahren tragt jeder Beteiligte die ihm
erwachsenen Kosten grundsatzlich selbst. Gemalk Artikel
104 (1) EPU ist indessen dann eine andere Verteilung
der Kosten anzuordnen, wenn und soweilt dies der
Billigkeit entspricht. Das ist nach der Rechtsprechung
normalerweise der Fall, wenn diese Kosten ganz oder
teilweise durch ein Verhalten eines Beteiligten
verursacht werden, das mit der bei der Wahrnehmung von
Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht,
sondern im Gegenteil das Ergebnis eines leichtfertigen
oder gar boswilligen schuldhaften Handelns darstellt
(Rechtsprechung, III.R.2).

Die Einspruchsabteilung ist in Punkt 42 der

angefochtenen Entscheidung zu der Auffassung gelangt,
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dass das im Laufe des Einspruchsverfahrens gezeigte
Verhalten der Beschwerdefithrerin nur als taktisches
Manover zur Verzdgerung des Verfahrens gedeutet werden
konne und somit rechtfertige, dass die
Beschwerdefiithrerin die im Zusammenhang mit der
Vorbereitung und der Wahrnehmung der am 2. Marz 2016
abgehaltenen miindlichen Verhandlung verbundenen Kosten
der Beschwerdegegnerin zu tragen habe (s. Seite 16,

vierter Absatz der angefochtenen Entscheidung).

Dagegen hat sich die Beschwerdefiihrerin mit dem
Argument gewehrt, dass nach dem Verfahrensstand und der
Antragslage keine mindliche Verhandlung erforderlich
gewesen ware, da sie in Reaktion auf das Verhalten der
Zeugen zwanzig Tage vor der mindlichen Verhandlung
ihren Antrag auf mindliche Verhandlung ausdriicklich
zuriickgenommen habe. Die der Beschwerdegegnerin durch
die mindliche Verhandlung entstandenen Kosten seien
also durch die Einspruchsabteilung, die die mindliche
Verhandlung ohne Notwendigkeit abgehalten habe,
verursacht worden und nicht durch das Verhalten der

Beschwerdefihrerin.

Nach Auffassung der Kammer hat die Uberlegung, dass
"das Erscheinen der Beschwerdefilhrerin in der
mindlichen Verhandlung trotz gegenteiliger Ankiindigung
nicht ausgeschlossen werden konnte und somit ein
Erscheinen der Beschwerdegegnerin zur pflichtgemé&fBen
Wahrung ihrer Interessen notwendig machte" (s.

Seite 16, letzter Absatz der angefochtenen
Entscheidung) bei der Entscheidung, den festgesetzten
Termin flir die (zweite) mindliche Verhandlung nicht
aufzuheben, offenbar eine Rolle gespielt. Allerdings
kann die reine MutmaBung iber das kiinftige Verhalten
von Beteiligten bei der Frage der Kostenverteilung

nicht von Bedeutung sein oder ihnen gar zum Nachteil
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gereichen. Dass sich die Beschwerdefihrerin nach der
Ricknahme des Einspruchs der vormaligen Einsprechenden
2 und der darauffolgenden Absage der fir den 10. Marz
2015 anberaumten (ersten) miindlichen Verhandlung die
von der vormaligen Einsprechenden 2 geltend gemachten
Vorbenutzungen oVl und oV2 zu eigen gemacht und die
Vernehmung der in dem Zusammenhang angebotenen Zeugen
beantragt hat, kann nicht das Vorliegen eines
Verfahrensmissbrauchs begrinden. Auch ihre Erklarung,
die von der Einspruchsabteilung fiir die Durchfihrung
der Beweisaufnahme geforderten Kostenvorschiisse nicht
zu zahlen bzw. keine neuen Kostenverzichtserklarungen
einzureichen, ist nicht auf ein fahrladssiges oder
missbrauchliches Verhalten zuriickzufiihren. In ihrem
Schreiben vom 7. September 2015 hat sie namlich ihre
Sichtweise dargetan, dass alle Zeugen durch die von der
vormaligen Einsprechenden 2 anlasslich der fir den

10. Marz 2015 anberaumten miindlichen Verhandlung
eingereichten Kostenverzichtserklarungen bereits
gegenliber dem Europaischen Patentamt auf eine
Kostenerstattung verzichtet hatten, sodass weder eine
erneute Kostenverzichtserklarung noch eine Zahlung
eines Vorschusses erforderlich sei. Selbst wenn man
aber zugunsten der Beschwerdegegnerin anndhme, dass
diese Handlungsweise der Beschwerdefiihrerin eine
bewusste Verzogerung des Verfahrens herbeigefiithrt hat,
bedeutet das nicht, dass die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, den Termin flr die (zweite)
mindliche Verhandlung am 2. Marz 2016 trotz des
angekiindigten Fernbleibens der Beschwerdefiihrerin und
der Ricknahme ihres Antrags auf mindliche Verhandlung
aufrechtzuerhalten, unmittelbar durch die
Handlungsweise der Beschwerdefiihrerin verursacht worden

ist.



71.

72.

73.

- 68 - T 1117/16

Entgegen der Sichtweise der Beschwerdegegnerin ist die
mundliche Verhandlung am 2. Marz 2016 namlich auch bei
freiwilligem Fernbleiben der Beschwerdefihrerin nicht
Uberfliissig gewesen. Wie aus der Niederschrift iber die
mundliche Verhandlung hervorgeht, wurde der von der
Beschwerdefihrerin am 10. Februar 2016 gestellte Antrag
auf Vernehmung der Zeugen durch ein nationales Gericht
zum ersten Mal in der mindlichen Verhandlung mit der
Beschwerdegegnerin, die Einwande gegen eine Vernehmung
der Zeugen durch ein nationales Gericht erhoben hatte,
erdrtert. Wegen des hilfsweise gestellten Antrags der
Beschwerdegegnerin auf mindliche Verhandlung "fir den
Fall, dass die Einspruchsabteilung die Zurickweisung
des Einspruchs nicht bereits im schriftlichen Verfahren
entscheiden kann" (s. das Schreiben vom 18. Januar
2016, Seite 2, Punkt 3) war daher die mindliche
Verhandlung notwendig, um der Beschwerdegegnerin ggf.
die Moglichkeit zu geben, ihre Einwande gegen eine
Vernehmung der Zeugen durch ein nationales Gericht vor
der Einspruchsabteilung mindlich vorzutragen und so

ihren Anspruch auf rechtliches Gehdr zu wahren.

Folglich hat die Beschwerdegegnerin nicht iberzeugend
dargelegt, dass die ihr durch das Abhalten der
(zweiten) mindlichen Verhandlung am 2. Marz 2016
entstandenen Kosten durch das Verhalten der

Beschwerdefihrerin verursacht worden sind.

Unter diesen Umstanden ist die Kammer zur Auffassung
gelangt, dass eine Kostenverteilung nach

Artikel 104 (1) EPU zugunsten der Beschwerdegegnerin
beziglich der ihr durch die miindliche Verhandlung wvom
2. Marz 2016 entstandenen Kosten nicht der Billigkeit
entspricht. Die Entscheidung ilUber eine anderweitige

Kostenverteilung ist demnach aufzuheben und beide
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Beteiligten tragen gemidB Artikel 104 (1) EPU die ihnen

im Einspruchsverfahren erwachsenen Kosten selbst.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung einschlieRlich der

Entscheidung liber eine anderweitige Kostenverteilung

wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit
der Anordnung zurilickverwiesen, das Patent in geanderter
Fassung mit folgenden Anspriichen und einer noch

anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Anspriche 1 bis 9 gemal Hilfsantrag 1', eingereicht in

der miindlichen Verhandlung vom 22. November 2022.
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