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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Das europadische Patent EP 1 992 894 (im Folgenden: das
Patent) betrifft eine Vorrichtung zum Verdichten und
Entwédssern von schiitt-oder flieRfahigem Aufgabegut
mittels einer konzentrisch zu einem Gehause
angeordneten Welle mit Wendeln und einem Pfropfrohr mit

Entwasserungsdffnungen.

Gegen das erteilte Patent hatte die Einsprechende
Einspruch eingelegt und diesen auf die Grinde der
Artikel 100 (a), (b) und (c) EPU gestutzt.

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch mit der
angefochtenen Entscheidung zurilickgewiesen. Sie hat
insbesondere verschiedene von der Einsprechenden
verspatet, namlich erst in der mindlichen Verhandlung,
eingereichte Beweismittel zur Vorbenutzung "Karlit" und
weitere Vorbenutzungseinreden, die sich allesamt
behauptetermaBen auf einer der Einspruchsabteilung in
der Verhandlung vorgelegten Powerpoint-Prasentation
befanden, nicht zugelassen. AuBerdem hat sie die
behauptete offenkundige Vorbenutzung "Karlit" gemaB der
Einspruchsschrift mangels hinreichender Substantiierung

nicht berlticksichtigt.

Gegen die Zurilickweisung des Einspruchs wendete sich die
Einsprechende (im Folgenden "Beschwerdefiithrerin") mit

der Beschwerde.

Mit Schreiben vom 12. Juni 2018 und damit nach der
Frist gemdB Artikel 108 EPU, brachte die
Beschwerdefithrerin einen weiteren Neuheitseinwand
basierend auf einer fliuchtigen Offenbarung vor

("Vortrag Halifax").



VI.

VII.

VIIT.

IX.
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In der Mitteilung zur Ladung gemal Artikel 15(1) VOBK

2020 hat die Kammer ihre vorlaufige Meinung erlautert.

Mit Schreiben vom 28. August 2020 nahm die
Beschwerdefihrerin ihren Antrag auf mundliche

Verhandlung zuruck.

Antrage

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent vollstandig zu

widerrufen.

Die Patentinhaberin (im Folgenden "Beschwerdegegnerin")

beantragte, die Beschwerde zurickzuweisen.

Anspruch 1 des erteilten Patents lautet
(Merkmalsgliederung hinzugefiigt in "[]" in Anlehnung an

die Beschwerdebegriindung) :

"1. [a] Vorrichtung zum Entwdssern von schiittfdhigem
oder flieBfidhigem Aufgabegut durch dessen Verdichtung,
[b] mit einem entlang einer Rotationsachse (Z2)
angeordneten Gehduse (3),

[c.1] das einen Aufgabebereich (4) und

[c.2] einen sich axial innerhalb eines Mantelrohrs (9,
9') anschliefBenden FO6rder- und Verdichtungsbereich (10)
besitzt,

[c.3] mit einer im Gehduse (3) koaxial rotierenden
Antriebswelle (8) mit umfangseitig umlaufenden Wendeln
(16),

[c.4] die in Férderrichtung (37) in einem von Wendeln
(16) freien Lagerzapfen (17) endet und die das

Aufgabegut im Zuge des Transports vom Aufgabebereich
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(4) durch den Férder- und Verdichtungsbereich (10)
verdichtet,

[d] wobei das im Aufgabegut vorhandene Restwasser (38)
durch radiale Offnungen im Mantelrohr (9, 9') aus der
Vorrichtung geleitet wird,

[e] und mit einem Pfropfenrohr (18), das sich in
Forderrichtung axial an das Mantelrohr (9, 9')
anschlieft, wobei das Pfropfenrohr (18) koaxial an das
Mantelrohr (9, 9') anschliefBt und

[£f.1] sich liber den Ldngsabschnitt des Lagerzapfens
(17) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass

[f.2] das Pfropfenrohr (18) im Uberlappungsbereich mit
dem Lagerzapfen mit radialen Durchldssen (29) versehen
ist, so dass das Aufgabegut auch im Bereich des
Pfropfenrohrs (18) radial entwdsserbar ist, und

[g.1] wobei innerhalb des Pfropfenrohrs (18) ein
Innenrohr (30) angeordnet ist,

[g.2] das mit seinem AuBenumfang am Innenumfang des
Pfropfenrohrs (18) wenigstens teilweise anliegt,

[g.3] und das zumindest im Bereich der Durchldsse (29)
Durchtrittséffnungen (35) besitzt, die um ein
Vielfaches kleiner sind als die Durchldsse (29) im

Pfropfenrohr (18)."

In der Beschwerdebegrindung bezog sich die
Beschwerdefilhrerin auf die folgenden Beweismittel aus

dem Einspruchsverfahren:

PU1l: Technische Zeichnung "Rebuilding parts/ ADI
13.5", Metso, Document ID SDU0006185, "approved
2. Dezember 2005"

PU2: Bestellung Karlit Nr. 1018585 (dated
11. September 2003) und englische Ubersetzung

PU3: "Visit report" bei Karlit (SE), 1. Januar 2004
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Folgende wvon der Beschwerdefihrerin im
Einspruchsverfahren im Rahmen der oben genannten
Powerpoint-Prasentation zur Vorbenutzug "Karlit"
angeboten und von der Einspruchsabteilung nicht in das
Verfahren zugelassene Beweismittel wurden erneut mit

der Beschwerdebegrindung vorgelegt:

PPT: Présentation "Oral Proceedings EPO Rijkswik",
23. Februar 2017"

PU2EN: Englische Ubersetzung von PU2

PU4/PU4EN: Angebot von Metso an Karlit, Nr.PBLP100477
12. Juni 2003 und englische Ubersetzung

PU5/PUSEN: Internes Besprechungsprotokoll Metso,
4. Juni 2003 und englische Ubersetzung

PUG: Technische Zeichnung "Sleeve with drain holes/
Plug screw feeder 12"/13.5"", Metso, Document ID
10115920, "approved 28. Mai 2004",

PU7: "Dewatering plug pipe", Préasentationsunterlagen

Metso, copyright 2003,

ebenso wie zu der nun erstmals ausdricklich genannten

weliteren Vorbenutzung "Kronotex" folgende Unterlagen:

PU8/PUSEN: Bestellung Nr. 273/4510006501 von Metso an
Unozon AB: "Rebuilding parts SUN90000014,
Projekt Kronotex", 22. September 2005

PU9: Technische Zeichnung "Rebuilding parts/ Slotted
plug pipe SFA 420 L", Metso, ID SDU0003195

PU10/PUL10ODE: Angebot an Kronotex "Entwdsserungsrohr fir
Pfropfenschnecke SFA 420L", 14. Juni 2005/

4. Juli 2005

PUll: Technische Zeichnung "Screw Feeder SFA 420 L",
Sunds Defibrator, ID 1-959 0904-01

PUl2: Technische Zeichung "Slotted plug pipe SFA 420
L", Metso, ID SDU0003196, genehm. 30. Juni 2005

PU13: Technische Zeichnung "Slotted sleeve SFA 420 L",
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Metso, ID SDU0O008098, genehmigt 9. Marz 2006
PUl4: Schreiben von Metso an Kronotex mit
Maschinenspezifikation "PU 040 Defibrator-
System", 5. Juli 2005
PU15: Maschinenspezifikation PUl4 in Englisch,

und ebenso zu der ebenfalls nun erstmals ausdricklich
genannten dritten Vorbenutzung "Stora Enso Fors"

folgende Unterlagen:

PU16/PUl6EN: Angebot "ADI 13 1/2 Feedmax" von Metso an
Stora Enso Fors AB, datiert 10. Mai 2006

PU17: Technische Zeichung "Rebuilding parts ADI 13.5",
Metso, ID SDU0004641, "approved 18. Oktober 2005"

PU18/PU18EN: Rechnung von Valmet/Metso an Stora Enso
Fors AB "Plug srew according to quotation
610005", Ref. 62201612, 21. Dezember 2006

PU19/PU19EN: Zahlungsbeleg von SCA Graphic Sundsvall AB
flir Stora Enso, Ref.62201612, 23. Januar 2007

In ihrer Beschwerdebegrindung bot die
Beschwerdefihrerin zusatzlich die Zeugen Herrn O.M.
Aalberg und Herrn P. Dahlbom an und brachte die
folgenden Beweismittel fir eine flichtige Offenbarung

"NTNU" erstmals vor:

OD1: Programm NTNU (Norwegische Universitat fur
Wissenschaft und Technik), "Nordic tree refining
symposium" 12./13. Oktober 2005

OD2: Présentationsunterlagen "Improved feeding
technology, Tomas Hoglund

OD3/0OD3EN: Protokoll des Board Meeting, Association
of the Norwegian Pulp and Paper Industry

OD4: Erklarung Herr O.M.Aalberg

OD5: Erklarung Herr P.Dahlbom



XT.
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Mit Schreiben vom 12. Juni 2018 bot die
Beschwerdefiihrerin Herrn P. Hillborn, Herrn F. Eriksson
und Herrn J. Lauritzen als Zeugen an und brachte
zusatzlich die folgenden Beweismittel fir die

Vorbenutzung "Karlit" erstmals vor:

PU20: Erklarung Herr P. Hillbom
PU21: Erklarung Herr F. Eriksson

ebenso wie fir eine neu vorgebrachte flichtige

Of fenbarung/Prasentation "Halifax" folgende Unterlagen:

OD6: Agenda des 2006 CD Clubtreffens, Halifax

OD7: Présentation "Feedmax - Concept"

OD8: "The CD Club", Artikel in Metso Paper Inc. F&E,
Seite 8, 1/2007

OD9: Erklédrung Herr J. Lauritzen

Das schriftsatzliche Vorbringen der Beschwerdefilthrerin

lésst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Beschwerdefilhrerin vertrat die Auffassung, dass
der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu sei iber
jede der folgenden angeblichen offenkundigen

Vorbenutzungen und flichtigen Offenbarungen:

i) Vorbenutzung "Karlit" (Beweismittel PUl-
PU7, PU20, PU21)

ii) Vorbenutzung Kronotex (Beweismittel PU8-
PU15)

iid) Vorbenutzung "Stora Enso

Fors" (Beweismittel PUl, PU6, PUl6-PU19)
iv) Fliichtige Offenbarung/Prasentation "NTNU"
(Beweismittel OD1-0D5)
V) Flichtige Offenbarung/Prdsentation
"Halifax" (Beweismittel OD6-0D9)
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Die Beschwerdefiihrerin vertrat die Ansicht, die
Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen nicht korrekt
ausgeilibt, indem sie die zusatzlichen Beweismittel
PU4 bis PU19 sowie die diese Beweismittel
aufweisende Prasentation PPT wadhrend der miindlichen
Verhandlung nicht in das Einspruchsverfahren
zugelassen habe, ohne diese zu sichten, denn diese
seien prima facie relevant. PU4 bis PU7 seien
zusdtzliche Beweismittel fir die
Vorbenutzungseinrede "Karlit". PU8 bis PUl5 bezdgen
sich auf eine weitere Vorbenutzungseinrede
"Kronotex", und PUl, PU6 sowie PUl6 bis PUl9 seien
Beweismittel, die relevant seien fir eine
zusatzliche Vorbenutzungseinrede "Stora Enso Fors".
Das verspatete Einreichen dieses Vorbringens
bezeichnete die Beschwerdefihrerin als einen Fehler
("honest mistake"), dieser sei jedoch nicht
vorsatzlich gewesen. Insofern verwies sie auf
Probleme mit der rechtzeitigen Bereitstellung der
Beweismittel, deren Grinde grundsatzlich in der
Komplexitat der Beweisfilhrung einer zehn Jahre
zurickliegenden Vorbenutzung, sowie konkret in der
Reorganisation des Unternehmens der
Beschwerdefiihrerin aufgrund der Aufspaltung der
Unternehmen Metso und Valmet lagen. Dies habe dazu
gefiihrt, dass Dokumente jahrelang gebilindelt
aufbewahrt gewesen seien, deren frithere Sichtung

darum nicht méglich gewesen sei.

Im Ubrigen sei die prima facie Relevanz der
Beweismittel gegeben, da mit Hilfe der Beweismittel
PUl bis PU7 eine geschlossene Ereigniskette gezeigt
sei, die die offenkundige Vorbenutzung "Karlit"
belege. PUl und PU6 offenbarten alle Merkmale des

Gegenstands von Anspruch 1 des Patents und nahmen
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diesen somit neuheitsschadlich vorweg. Auch mit
Hilfe der Beweismittel PU8 bis PUl5 sei eine
geschlossene Ereigniskette gezeigt, die die
offenkundige Vorbenutzung "Kronotex" belege. PU9
und PUll bis PUl1l3 offenbarten alle Merkmale wvon
Anspruch 1 des Patents. SchlieRlich sei auch mit
Hilfe der Beweismittel PUl, PU6 und PUl6 bis PU19
eine geschlossene Ereigniskette fir die
offenkundige Vorbenutzung "Stora Enso Fors"
gezeigt. Hier verwies die Beschwerdefiihrerin auf
PU17 sowie auf PUl und PU6 zwecks der

Neuheitsanalyse.

Nach der Beschwerdefrist reichte die
Beschwerdefilhrerin zu der behaupteten Vorbenutzung
auch "Karlit" noch die Erklarungen von P. Hillbom
(PU20) und F. Eriksson (PU21) nach, die die
Geschlossenheit der Beweiskette auf Basis der
Beweismittel PUl bis PU7 bestatigen soll.

Zusatzlich bot sie beide Herren auch als Zeugen an.

Die Beschwerdefihrerin argumentierte zudem
erstmalig in der Beschwerdebegriindung, der
Gegenstand von Anspruch 1 sei auch durch die
flichtige Offenbarung "NTNU" wahrend eines Vortrags
an der NTNU neuheitschadlich vorweggenommen. Sie
verwies hierzu auf die Beweismittel OD1 bis OD5.
Die Préasentation OD2 offenbarten auf den Folien 7
bis 10 den Gegenstand von Anspruch 1 des Patents.
Zusadtzlich zu den vorgebrachten Erklarungen der
Herren O.M. Aalberg (0OD4) und P. Dahlborn (0OD5) bot

die Beschwerdefilhrerin diese auch als Zeugen an.

Nach Ablauf der Beschwerdefrist stitzte die
Beschwerdefilhrerin ihren Neuheitsangriff auch noch

die flichtige Offenbarung "Halifax", einem
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angeblichen Vortrag wahrend eines Treffens des CD
Clubs, und legte insoweit Beweismittel OD6 bis ODY
vor. Sie argumentierte, die in der Prasentation OD7
auf den Folien 17 bis 19 nahmen ebenfalls den
Gegenstand von Anspruch 1 neuheitsschadlich vorweg.
Insbesondere aus dem Bild der Folie 17 seil ein
Innenrohr mit langlichen Schlitzen ersichtlich. Zu
den Umstanden der mundlichen Offenbarung reichte
sie eine Erkladrung OD9 von Herrn J. Lauritzen ein,

welcher zudem als Zeuge angeboten wurde.

XIT. Das schriftsatzliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin

lésst sich wie folgt zusammenfassen:

a)

Die Beschwerdegegnerin sah im verspateten
Vorbringen der Beweismittel PU4 bis PU19 den
Grundsatz von Treu und Glauben verletzt und
betrachtete die Erklarungen bezliglich behaupteter
Komplikationen beim Beschaffen von Beweismitteln
auf Grund der Abspaltung der Firma Valmet von der
Firma Metso im Hinblick auf die Lé&nge der
verstrichenen Zeit bis zum Einreichen des
Vorbringens als nicht plausibel. Sie bemangelte
auch, dass die Beschwerdefihrerin im Vorfeld der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
in keiner Weise einen Versuch unternommen habe,
mogliche neue Beweismittel und
Vorbenutzungseinreden auch nur anzukindigen. Sie
hielt daher die Ermessensausibung der
Einspruchsabteilung bezliglich der Nichtzulassung
der Bewelismittel fir korrekt und argumentierte
zusatzlich, dass keine der Vorbenutzungseinreden

prima facie relevant sei.

BezlUglich der Vorbenutzungseinrede "Karlit"

bemangelte die Beschwerdegegnerin, es sei aus den



- 10 - T 1255/17

vorgebrachten Beweismitteln nicht hinreichend
liickenlos belegt, ob tatsachlich eine Lieferung
eines "ADI 13.5 "erfolgt sei. Zudem lasse sich aus
den Unterlagen nicht entnehmen, ob sich die
Zeichnungen PUl und PU6 tatsadchlich auf den
angeblichen Verkaufsvorgang bezdgen. Fir den
Vortrag PU7 sei weder gezeigt, dass dieser
O0ffentlich zugdnglich gewesen sei, noch beziehe er

sich auf die gleiche Anlage.

Bezlglich der Vorbenutzungseinrede "Kronotex"
bemangelte die Beschwerdegegnerin ebenfalls, dass
nichtschlissig dargelegt sei, ob die Lieferung
eines Pfropfrohres fiir ein als "SFA 420L"
bezeichnetes Gerat erfolgt sei. Zudem sei nicht
gezeigt, dass die Zeichnungen PUY9 und PUll bis PU13
mit dem angeblichen Verkaufsvorgang in Zusammenhang

stehen.

Bezlglich der Vorbenutzungseinrede "Stora Enso
Fors" bema@ngelte die Beschwerdegegnerin, dass das
Dokument PUl7 weder zweifelsfrei offentlich
zuganglich gewesen sei, noch dass die Merkmale wvon

Anspruch 1 eindeutig hieraus hervorgingen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte ferner, auch die
flichtige Offenbarung "NTNU" basierend auf den
Beweismitteln OD1 bis OD5 wegen Verspatung des
Vorbringens und mangelnder prima facie Relevanz
nicht in das Verfahren zuzulassen. Sie bemangelte,
die Merkmale von Anspruch 1 gingen nicht eindeutig
aus der Prasentation OD2, Folien 7 bis 10, hervor,
und es sei auch im Lichte der Erklarungen OD4 und
OD5 nicht ersichtlich, dass diese Defizite durch
die mindlichen Ausfihrungen des Vortragenden vor

Ort ausgeraumt worden waren.
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Entscheidungsgrunde

1. Anwendbare Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

Die revidierte Fassung der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK 2020) ist am 1. Januar 2020 in
Kraft getreten. Vorbehaltlich der Ubergangsbestimmungen
des Artikels 25 VOBK 2020 ist die revidierte Fassung
auch auf am Tag des Inkrafttretens bereits anhangige
Beschwerden anwendbar. Im vorliegenden Fall wurde die
Beschwerdebegrindung und - erwiderung vor dem 1. Januar
2020 fristgerecht eingereicht. Daher ist Artikel 12
(4)-(6) VOBK 2020 nicht anzuwenden. Stattdessen ist
Artikel 12 (4) VOBK 2007 sowohl auf die
Beschwerdebegrindungen als auch auf die jeweilige
Erwiderung anzuwenden (Artikel 25 (2) VOBK 2020).

2. Ausiibung des Ermessens der Einspruchsabteilung bei der
Nichtzulassung der Prasentation PPT sowie der darin
enthaltenen Beweismittel PU4-PU19

2.1 In der angefochtenen Entscheidung wurden die
Zuladssigkeit der Beweismittel mit Bezug auf Artikel
114 (2) und Regel 116(1) EPU wegen verspatetem
Vorbringen verneint, da ausreichend Zeit bestanden
habe, den bereits in der Ladung gedulerten Bedenken
beziglich der Offenkundigkeit und der offenbarten
technischen Merkmale der Vorbenutzung durch weitere

Substantiierung zu begegnen.

2.2 Gemal Artikel 12(4) VOBK (2007) hat die Kammer die
Befugnis, Tatsachen und Beweismittel nicht zuzulassen,
die bereits im erstinstanzlichen Verfahren nicht

zugelassen worden sind. Es ist in diesem Zusammenhang
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zu Uberprifen, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen
unter Artikel 114 (2) EPU (vgl. Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer G07/93, Punkt 2.6) korrekt angewendet
hat. Zur Uberpriifung des Ermessens koénnen nach
standiger Rechtsprechung neben der prima facie Relevanz
auch Kriterien wie der Stand des Verfahrens, der Grad
der Verspatung und die Griinde des verspateten
Vorbringens herangezogen werden (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, IV.C.4.5.1).

Nach Auffassung der Kammer hat die Einspruchsabteilung
von dem ihr zustehenden Ermessen gemal Artikel 114 (2)
EPU korrekt Gebrauch gemacht, die Prédsentation PTT mit
den zusatzlichen Beweismitteln PU4-PU19 nicht in das
Verfahren zuzulassen, obgleich sie davon abgesehen hat,

die Beweismittel im Einzelnen zu sichten.

Zum einen wurde die Beschwerdefihrerin nicht ihrer
verfahrensrechtlichen Obliegenheit gerecht, alle
verfigbaren Beweismittel zur Etablierung einer
ltickenlosen Beweiskette zum frihestmdglichen Zeitpunkt

vorzubringen.

In der Ladung zur mundlichen Verhandlung hatte die
Einspruchsabteilung bereits explizit auf Mangel der
Vorbenutzungseinrede "Karlit" hingewiesen. So hat sie
bemédngelt, dass in der Einspruchsschrift keine logische
und geschlossene Beweiskette vorgetragen wurde. Zudem
hat sie darauf hingewiesen, dass zum damaligen
Zeitpunkt die Beweismittel PU2 und PU3 nicht in einer

offiziellen Amtssprache vorlagen.

In ihrer darauf folgenden Eingabe hatte die
Beschwerdefiihrerin versaumt, zu diesen Einwanden
Uberhaupt Stellung zu nehmen. Erst eine Woche vor der

mindlichen Verhandlung kiindigte sie die Vorlage
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weiterer Beweismittel fir die mindliche Verhandlung an
("evidence regarding prior use (previously filed
documents PUI1-PU3"), ohne jedoch weitere Ausfihrungen
zu deren Inhalt, deren Umfang oder zu den Grunden des
verspateten Vorbringens zu machen. Damit wurde seitens
der Beschwerdefihrerin kein Versuch unternommen, vor
der mindlichen Verhandlung, geschweige denn innerhalb
der Frist gemdB Regel 116(1) EPU, den angeblichen
Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung "Karlit"

weilter zu substantiieren.

Die Nichtzulassung war auch durch den Verfahrensstand

gerechtfertigt.

Erst am Tag der mundlichen Verhandlung im
Einspruchsverfahrens hat die Beschwerdefilthrerin
zusadtzlich die Powerpoint-Prasentation PPT angeboten
sowie eine druckschriftliche Kopie der Prasentation
eingereicht. Die mit 65 Seiten sehr umfangliche
Présentation PPT umfasste unter anderem die
zusadtzlichen Beweismittel PU4 bis PU19. Zusatzlich
argumentierte die Beschwerdefihrerin, dass die Eingabe
so komplex sei ("schwierig zu verstehen", Protokoll der
mindlichen Verhandlung, Seite 1), dass sie nur im
Rahmen einer mindlichen Erlauterung verstandlich sei,

und sie sie deswegen nicht vorab eingereicht habe.

Somit umfasste das Vorbringen der Beschwerdefihrerin
wahrend der mindlichen Verhandlung nicht nur neue,
umfangreiche Beweismittel und eine nicht zuvor
eingereichte Prédsentation, sondern offensichtlich auch
eine komplexe neue Argumentationslinie, die nicht zuvor
schriftlich erfolgt ist, so dass fir die
Einspruchsabteilung und fir die Beschwerdegegnerin
keine Gelegenheit bestanden hatte, die neuen

Beweismittel und die neuen Argumente hierzu zu prifen.
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Zusatzlich gelten fir eine computergenerierte Diashow
wie die angebotene PowerPoint-Prasentation PPT die
Grundséatze beziiglich visueller Hilfsmittel, das heillt,
unter anderem sollte sie frihzeitig vor der Verhandlung
angekindigt und den Beteiligten in Form einer Kopie
ibermittelt werden (vgl. dazu T 1122/01, Punkt 2.4).
Beides hat die Beschwerdefihrerin im vorliegenden Fall

versaumt.

Zudem wurde das verspatete Vorbringen im

Einspruchsverfahren nicht hinreichend begrindet.

Mit der pauschalen Ankiindigung der Beschwerdefithrerin
in der Einspruchsschrift, gegebenenfalls auf Nachfrage
Erkladrungen zur Bestatigung von Tatsachen nachzureichen
(“"If deemed necessary we will provide affidavits
proving, for example, the dates and other information”,
Einspruchsbegrindung, Seite 4) wird aus Sicht der
Kammer weder der Pflicht gerecht, alle zu dem Zeitpunkt
verfigbaren Beweismittel zur Etablierung einer
liickenlosen Beweiskette vorzubringen, noch werden
hiermit klar und eindeutig Probleme der Bereitstellung
von Beweismitteln offenkundig gemacht, die eine

Nachreichung von Beweismitteln in Aussicht stellen.

Erst in der Beschwerdebegriindung hat die
Beschwerdefihrerin Probleme in der Dokumentation
wahrend der Neuorganisation der Geschaftseinheiten der
Firmen Valmet und Metso geltend gemacht sowie, dass die
Beweismittel deswegen fir sie zunachst nicht auffindbar
gewesen seien. Diese Probleme hatten bereits mit der
Einspruchsschrift, spatestens jedoch beim Nachreichen
der Beweismittel angezeigt werden koénnen. Im Ubrigen

kénnen Schwierigkeiten bei der Beweisbeschaffung nicht
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zulasten der Verfahreneffizienz, jedenfalls aber nicht

zulasten der weiteren Beteiligten des Verfahrens gehen.

Vorbenutzungseinrede "Karlit"

Bei der angeblichen Vorbenutzung "Karlit" handelt es
sich um einen Geschaftsvorgang zwischen der Firma Metso
Paper Sundsvall AB (im Weiteren "Metso"), deren
Rechtsnachfolgerin die Beschwerdefihrerin ist, und der
Firma Karlit. Da somit die Beweismittel in der
Verfiigungsmacht und dem Wissen der Beschwerdefithrerin
liegen, gilt nach standiger Rechtsprechung der
Beweisstandard der mit an Sicherheit grenzenden
Wahrscheinlichkeit, der eine lilickenlose Beweiskette
erfordert (Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
a.a.0., III.G.4.3.2b). Dabei ist nachzuweisen, (i) wann
die angebliche Vorbenutzung stattfand, (ii) was der
Gegenstand ist, der angeblich der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wurde, und (iii) es sind die

Umstande der Benutzungshandlung darzulegen.

Zulassung der zusatzlichen Beweismittel PU4 bis PU7
unter Artikel 12(4) VOBK 2007

Zwar besitzt die Beschwerdekammer ein eigenes Ermessen,
von der Einspruchsabteilung zurecht vom Verfahren
ausgeschlossene Dokumente und Angriffslinien bei
hinreichender Relevanz dennoch im Verfahren zu
bericksichtigen. Die Kammer macht jedoch von ihrer
Befugnis unter Artikel 12(4) VOBK 2007 Gebrauch, und
lasst die zusatzlichen Beweismittel PU4 bis PU7 nicht

in das Verfahren zu, zu beriicksichtigen, da,

a) diese komplexe Eingabe verspatet ins Verfahren
eingebracht wurde, ohne dass dafir hinreichende

Grinde anzuerkennen sind,



1.

1.

1.
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b) die zusédtzlichen Beweismittel die Mangel in der
Beweiskette ebenfalls nicht beheben und
c) die vorgelegten Beweismittel prima facie keinen

neuheitsschadlichen Gegenstand offenbaren.

zu a) Erstmals mit der Beschwerdebegrindung stellt sich
heraus, dass sich lediglich die Beweismittel PU4 bis
PU7 sowie die entsprechenden Teile der Prasentation PPT
auf die Vorbenutzungseinrede "Karlit" beziehen. Wie
unter Punkt 2. ausgefiithrt, hat die Kammer keinen Grund,
die Ermessenausibung der Einspruchsabteilung beziglich
der Nichtzulassung dieser verspatet vorgebrachten

zusatzlichen Beweismittel zu beanstanden.

zu b) Der Beschwerdegegnerin ist zuzustimmen, dass
diese zusatzlichen Beweismittel prima facie nicht
geeignet sind, eine Vorbenutzung mit Sicherheit
grenzenden Wahrscheinlichkeit nachzuweisen. So ist aus
ihnen nicht zweifelsfrei ersichtlich, ob die
technischen Zeichnungen PUl und PU6 zu dem selben
angeblichen Verkaufsvorgang gehdren. Zudem sind beide
mit 30. November 2005 (PUl) und 10. Mai 2004 (PUo6)
nachdatiert in Bezug sowohl auf Angebot (PU4) und
Bestellung (PUZ2). Gleiches gilt auch fir das Protokoll
der internen Besprechung (PU5). Insofern ist nicht
liickenlos gezeigt, was Gegenstand des angeblichen
Verkaufs war. FUir die Prasentation PU7 wurde zudem
nicht gezeigt, wann und unter welchen Umstanden diese

6ffentlich gemacht worden ist.

zu c) Zwar sind in PU6 Dimensionen der
Durchtrittsoffnungen des Innenrohrs offenbart, dies
gilt jedoch nicht fiur die Durchlasse des Pfropfrohrs.
Selbst wenn man davon ausgehen sollte, dass in PU1
eindeutig ein Innenrohr und ein Pfropfrohr voneinander

unterscheidbar offenbart sind, so sind hier jedoch



1.
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weder die Durchlasse, noch die Durchtrittsdéffnungen
dargestellt und ein GrdBenverhaltnis gemdl Merkmal g.3
lasst sich auch aus der Zusammenschau beider
Zeichnungen bestimmen. Diese Mangel werden weder durch
die Beweismittel PU4, PU5 und PU7 behoben, noch sind
sie, wie seitens der Beschwerdefihrerin behauptet,
inhdrent aus den Beweismitteln ersichtlich. Somit
zeigen die zusédtzlichen Beweismittel PU4 bis PU7 prima
facie nicht, dass die angebliche Vorbenutzungseinrede

"Karlit" relevant flur die Neuheit von Anspruch 1 sind.

Auf Grund der mangelnden prima facie Relevanz der
Beweismittel PU4 bis PU7 ist die Nichtzulassung der
verspatet vorgebrachten Beweismittel auch unter dem
Aspekt der Verfahrendkonomie gerechtfertigt (siehe auch
T 2165/10, Punkt 1.2).

Zulassung von PU20/PU21 unter Artikel 13(1) VOBK 2020

Die Kammer macht on ihrem Ermessen unter Artikel 13(1)
VOBK 2020 Gebrauch und lasst die zusatzlichen
Beweismittel PU20 und PU21 nicht in das Verfahren zu.

Die Beweismittel PU20 und PU21 wurden erst nach Ablauf
der Frist unter Artikel 108 EPU vorgebracht. Die fast
ein Jahr nach der Beschwerdebegrindung eingereichten
Erklédrungen PU20 und PU21 sollen die fehlende
Verbindung der technischen Zeichnungen PUl und PU6 mit
den Beweismitteln fir den angeblichen Verkaufsvorgang
PUZ2 bis PU5 und PU7 aufzeigen.

Entsprechende Erkla&rungen hatten bereits bereits
zusammen mit den Beweismitteln PU4 bis PU7, spatestens
aber mit der Beschwerdebegriindung vorgebracht werden
mussen. Zudem koénnen die Erklarungen auch nicht zeigen,

dass die Dokumente PUl und PU6 zu den angeblichen
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Verkaufsvorgang gehdren; es wird lediglich behauptet,
es hatte sich um eine entsprechende Vorrichtung
gehandelt ("... as shown on drawings PUlI and PU6").
Somit sind die Erklarungen PU20 und PUZ21 nicht
geeignet, die Mangel der Vorbenutzungseinrede "Karlit"
beziglich der zuvor diskutierten Kriterien des
lickenlosen Beweises zu beseitigen. Eine
Zeugeneinvernahme der angebotenen Zeugen Hillbom und

Eriksson war daher ebenfalls nicht relevant.

Substantiierung der Vorbenutzungseinrede "Karlit"

Die Einspruchsabteilung hat die Frage der hinreichenden
Substantiierung der Vorbenutzungseinrede "Karlit" auf

Basis der Beweismittel PUl bis PU3 zutreffend verneint.

Wie bereits in der angefochtenen Entscheidung (Punkte
3.3.1 bis 3.3.3) korrekt festgestellt, wurde nicht
iberzeugend gezeigt, dass die Dokumente PUl-PU3 auf
einen gemeinsamen Geschadftsvorgang beziiglich eines
Verkaufs eine Vorrichtung "ADI 13.5" gemal PUL
gerichtet sind. PU2 ist lediglich ein Angebot und
bezieht sich weder auf eine Vorrichtung mit der
Bezeichnung "ADI 13.5", noch wird die in PU2
dokumentierte Angebotsnummer in den Dokumente PUl oder
PU3 verwendet. Zwar bezieht sich der Besuchsbericht PU3
auf ein Produkt "ADI 13,5", ob es sich jedoch um die in
PUl abgebildete Vorrichtung handelt, ist nicht belegt.
Das Dokument PUl ist datiert auf den 2. Dezember 2005
und somit auf ein Datum idber ein Jahr nach dem
Angebotsdatum sowie nach dem Besuch gemal PU3. Zudem
enthdalt PUl zumindest keine eindeutig von einem
Pfropfrohr abgrenzbare Darstellung eines Innenrohrs mit
den Merkmalen g.l bis g.3 und insbesondere keine
Durchldsse oder Durchtrittsoffnungen beziehungsweise

ein GroRenverhaltnis dieser zueinander.
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Damit sind weder die Umstande noch der Gegenstand der
angeblichen Vorbenutzung "Karlit" aus den Beweismitteln
PUl bis PU3 hinreichend klar.

Beriicksichtigung der Vorbenutzungseinreden "Kronotex"

und "Stora Enso Fors"

Die Vorbenutzungseinreden "Kronotex" und "Stora Enso
Fors" werden als erstmalig mit der Beschwerdebegriindung
vorgebracht betrachtet. Daher unterliegen sie der
Prifung, ob sie nicht bereits wvor der
Einspruchsabteilung - und zwar rechtzeitig sowie unter
ausdricklicher Benennung und hinreichender
Substantiierung - hatten vorgelegt werden kdnnen und
mussen. Zwar gibt die Beschwerdefihrerin an, dass die
Beweismitteln PU4-PU19 in Rahmen der Préasentation PPT
bereits in der mundlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung vorgelegt wurden. Es ist jedoch
weder den schriftlichen Eingaben der Beschwerdefiihrerin
im Einspruchsverfahren (auch nicht mit Schreiben vom
15. Februar 2017) noch dem Protokoll der miindlichen
Verhandlung und ebenfalls nicht der angefochtenen
Entscheidung zu entnehmen, dass die Prasentation PPT
und die zusatzlichen Beweismittel PU4 bis PU19 noch

zwel welitere, neue Vorbenutzungseinreden umfasst.

Bei diesen Vorbenutzungseinreden handelt es sich
ebenfalls wie bei "Karlit" um Geschaftsvorgange der
Firma Metso. Somit lagen auch hier die Beweismittel in
der alleinigen Verfligungsmacht der Beschwerdefihrerin.
Obgleich diese ihr noch im Einspruchsverfahren bekannt
geworden sind, hat die Beschwerdefihrerin versaumt, die
neuen Beweismittel bereits im Einspruchsverfahren
schriftlich vorab aufzubereiten und einzureichen, sowie

sie iUberhaupt im Einspruchsverfahren explizit zu



- 20 - T 1255/17

benennen und dazu vorzutragen. Mit diesem Versaumnis
hat sie gegen die Regeln der Verfahrensdkonomie
verstoRen. Die Dokumente waren daher bereits in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als
verspatet zu betrachteten gewesen. Dies gilt weiterhin
auch fir das erstmalige Vorbringen mit der
Beschwerdebegrindung, da auch dort keine fur die beiden
Vorbenutzungseinreden spezifischen Grinde fir das
verspatete Vorbringen von der Beschwerdefithrerin
benannt wurden. In der Entscheidung T 691/12
(Entscheidungsbegriindung, Punkt 2) gelten fir eine
erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachte
Vorbenutzung unter anderem folgende Kriterien zur

Uberprifung der Zulassung:

a) die Offenbarung muss prima facie wie vorgebracht
relevant fir die Giltigkeit des Patentes sein,

b) die Vorbenutzung muss lickenlos nachgewiesen sein.

Die angeblichen Vorbenutzungen "Kronotex" und "Stora

Enso Fors" erfillen jedoch diese Kriterien nicht.

Relevanz der angeblichen Vorbenutzung "Kronotex"

Im Fall "Kronotex" gibt es Uber die Bezeichnungen der
Abbildungen PU9 und PUl2 (SDU0003195) zwar eine
Verbindung zu den Auftragsunterlagen PU8, doch ist der
Einwand der Beschwerdegegnerin, dass es keine Beweise
fur die tatsdchliche Auslieferung im Hinblick auf die
vorliegenden Unterlagen gibt, korrekt. In den Ubrigen
technischen Zeichnungen, Erklarungen und
Spezifikationen (PUll und PUl3 bis PUl5) gibt es keine
eindeutigen Hinweise (wie eine Bestellnummer), die eine
Verbindung zur Bestellung PU8 aufzeigen. Insbesondere
sind PUl12 und PUl3 die einzigen Unterlagen, die die

Merkmale des Pfropfrohrs f.2 und des Innenrohrs g.l und
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g.2 offenbaren. PUl3 weist aber keine erkennbare
Beziehung zur Bestellung PU8 auf, auler einer
Maschinenbezeichnung "SFA 420L". Somit ist die
angebliche Vorbenutzung nicht lickenlos nachgewiesen.
Zudem ist nicht erkennbar, dass das GrdoRenverhaltnis
gemal Merkmal g.3 offenbart ist. Somit ist die
angebliche Vorbenutzung "Kronotex" auch nicht prima

facie neuheitsschadlich.

Relevanz der angeblichen Vorbenutzung "Stora Enso Fors"

Der Neuheitseinwand im Falle "Stora Enso Fors"
scheitert allein schon an der fehlenden Offenbarung des
GroBenverhaltnisses der Durchtrittsoffnungen des
Innenrohrs zu den Durchlassen des Pfropfrohrs (Merkmal
g.3). Weder die Zeichnung PU1l7, noch die Zeichnungen
PUl und PU6 zeigen diesbeziiglich Details (vergleiche
Punkt 3.1.4). Somit ist die angebliche Vorbenutzung
"Stora Enso Fors" ebenfalls prima facie nicht

neuheitsschadlich.

Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, die
Vorbenutzungseinreden "Kronotex" und "Stora Enso Fors"
und die zugehdrigen Beweismittel PU4 bis PULl9 in das

Verfahren zuzulassen.

Zulassung des Neuheitseinwands basierend auf der
flichtigen Offenbarung "NTNU"

Die Kammer hat entschieden, von ihrem Ermessen gemal
Artikel 12 (4) VOBK 2007 Gebrauch zu machen und das
Vorbringen "NTNU" und die Beweismittel OD1 bis OD5

nicht im Verfahren zu berilicksichtigen.

Erstmals mit der Beschwerdebegriindung wurde eine

Offenbarung flichtiger Natur (Prasentation auf einer
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Konferenz) auf Basis der Beweismittel OD1-0OD5 als
Neuheitseinwand fir den Gegenstand von Anspruch 1 des
Patents geltend gemacht. Eine Begrindung, warum das
Vorbringen erst mit der Beschwerdebegrindung erfolgt,

wird nicht angegeben.

Wie bei den zuvor beschriebenen Kriterien fir eine erst
mit der Beschwerde vorgebrachten Vorbenutzungseinrede
gilt auch fir flichtige Offenbarungen, dass die
Offenbarung prima facie wie vorgebracht relevant fir
den Bestand des Patents sein muss und keine weiteren
Ermittlungen mehr erforderlich sind. Dies ist jedoch
fur die flichtige Offenbarung NTNU nicht der Fall.

In der Préasentation OD2 ist auf der Folie 10 ein
Pfropfrohr mit radialen Offnungen zu erkennen, Jjedoch
kein Innenrohr mit Durchtrittsoffnungen (Merkmale g.1l
bis g.3). In beiden Erklarungen OD4 und OD5 wird
behauptet, dass in der Prasentation mindlich ein
Innenrohr mit langlichen Schlitzen ("internal plug pipe
comprising longitudinal slots") offenbart wurde und
dies die Entwasserungscharakteristik verbessert habe.
Allerdings wird in keinem der Erklarungen das
GroRenverhdltnis der Offnungen gemdB Merkmal g.3
erwahnt, so dass der Neuheitseinwand zumindest an
diesem Punkt scheitert. Insofern ist diese flichtige
Offenbarung nicht prima facie fir den Fortbestand des
Patents relevant. Im Hinblick auf die mangelnde
Substantiierung des Gegenstandes der Offenbarung hat
die Kammer von den hierzu angebotenen

Zeugeneinvernahmen abgesehen.

Zulassung des Neuheitseinwands basierend auf der

flichtigen Offenbarung "Halifax"
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Die Kammer verneint auch die Zulassung des neuen
Vorbringens "Halifax" sowie die in diesem Zusammenhang
vorgebrachten Beweismittel OD6 bis OD9 im Hinblick auf
ihr Ermessen unter Artikel 13(1) VOBK 2020.

Die fast ein Jahr nach der Beschwerdebegriindung
vorgebrachte fliichtige Offenbarung "Halifax" in Form
einer Prasentation auf einer Konferenz umfasst die
Beweismittel OD6-0D9 und das Angebot von Herrn
Lauritzen zur Zeugeneinvernahme. Eine spezifische
Begrindung fur das spate Vorbringen dieses Einwands hat

die Beschwerdefilthrerin nicht gegeben.

Es ist nicht prima facie ersichtlich, dass sie alle
Merkmale von Anspruch 1 des Patents offenbart. In der
Prasentation (OD7) offenbart Folie 19 unstreitig eine
Vorrichtung gemall des Oberbegriffs sowie ein Pfropfrohr
mit Durchtrittsdffnungen (Merkmal f.2). Angeblich soll
in der Figur der Folie 17 ein Innenrohr mit langlichen
Schlitzen zu erkennen sein. Der diesbeziigliche Teil der
Figur, insbesondere die Darstellung der Offnungen im
Pfropfrohr, ist jedoch in der Préasentation zu klein, um
eindeutig darunter liegende Merkmale g.l bis g.3 eines
vorgeblichen Innenrohrs zu erkennen. Selbst wenn man
davon ausgeht, dass im Verh&dltnis zu den Offnungen im
Pfropfrohr um ein Vielfaches kleinere Schlitze in der
Prasentation sichtbar waren, ist nicht erkennbar, ob
diese in einem innen am Pfropfrohr anliegenden
Innenrohr oder integral am Pfropfrohr ausgefiihrt sind.
Die Erklarung OD9 geht nur auf die (unstreitigen)
Offenbarungsumstande ein und nicht auf Details der
Offenbarung selbst. Somit wurde die angebotene
Zeugeneinvernahme von Herrn Lauritzen von der Kammer
nicht fir angezeigt gehalten. Da die Merkmale g.1l, g.2
und g.3 nicht eindeutig offenbart sind, mangelt es auch

dem Vorbringen "Halifax" prima facie an Relevanz.
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7. Die Begrindung der Einspruchsabteilung betreffend die
erfinderische Tatigkeit gemadB Artikel 56 EPU hat die
Beschwerdefihrerin nicht inhaltlich angegriffen. Daher
verbleibt es bei den Feststellungen in der

angefochtenen Entscheidung.
8. Nach alledem steht der Einspruchsgrund gemaB Artikel
100 (a) EPU der Aufrechterhaltung des Patents wie

erteilt nicht entgegen. Damit ist die Beschwerde nicht

begrundet.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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