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4 
Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europãischen 

Patents 0 149 776. 

Die Beschwerdeführerin "atg electronic GnbH" und die Firma 

"Siemens AG" haben gegen die Patenterteilung geinâB 

Artikel 100 a) EPU unter Angabe von insgesamt sieben 

• 

	

	 Dokuinenten Einspruch erhoben, von denen zuletzt im 

Beschwerdeverfahren nur folgende Dokuinente eine Rolle 

spielten: 

Dl: DE-U-7 031 416, 

D2: DE-U-8 335 245, 

EP-A-0 141 747, 

EP-A-0 026 824. 

Des weiteren xnachte die Beschwerdeführerin in ihrein 

Einspruchsschriftsatz eine auf Einvernahme des Zeugen 

"Manfred Prokopp" gestützte offenkundige Vorbenutzung des 

Gegenstandes des erteilten unabhângigen Anspruchs 7 

geltend, den die Beschwerdegegnerin im Laufe des 

Verfahrens vor der Einspruchsabteilung fallen lieB. Unter 

Berücksichtigung der sieben genannten Dokumente hat die 

Einspruchsabteilung in einer Zwischenentscheidung im Sinne 

von Artikel 106 (3) EPU festgestellt, daB im Hinblick auf 

Artikel 102 (3) EPU die Erfordernisse dieses Uberein-

kominens der Aufrechterhaltung des Streitpatents in 

geãndertem Unifang aufgrund der in der Zwischenentscheidung 

genannten Unterlagen - d. h. mm wesentlichen im Umfang der 

erteilten Ansprüche 1 bis 6 und 10, wobei Anspruch 5 

zusâtzlich insbesondere auf einen festen Abstand der 

Führungsplatten voneinander beschränkt wurde - nicht 
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entgegenstehen. Sie vertrat dabei insbesondere die 

Auffassung, daB ein Zwei-Platten-Adapter geinãB dein 

erteilten Anspruch 1 erfinderisch sei, da aus keinem der 

genannten Dokumente ein Hinweis zu entnehmen sei, der un 

Hinblick auf den erteilten Anspruch 1 eine Verschiebbar-

keit der beiden Platten zueinander nahelegen würde, und 

daB ein Drei-Platten-Adapter gemäl3 dein erteilten 

Anspruch 5 patentfähig sei, da der Fachmann durch den 

nachgewiesenen Stand der Technik keine Anregung erhalte, 

die Bohrungen der mittleren Platte in "Führungsflucht" zu 

den Bohrungen der oberen und unteren Platte anzuordnen. 

III. 	Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende ttatg 

electronic GmbH" Beschwerde erhoben und in ihrer 

Beschwerdebegründung erstmals zwei offenkundige 

Vorbenutzungen des Gegenstands des erteilten Anspruchs 5 

geltend gemacht: 

Die vorgebrachte erste offenkundige Vorbenutzung wurde 

gestützt auf zwei eidesstattliche Versicherungen des 

Herrn Jürgen Prellwitz voin 13. Mái 1991 und 2. August 1991 

sowie dessen Benennung als Zeugen über eine angeblich am 

10. Oktober 1984 ohne Geheiithaltungsverpflichtung èrfolgte 

Vorführung eines Modells und von Zeichnungen eines 

Adapters mit den Merkmalen des in geandertein Urafang 

aufrechterhaltenen Anspruchs 5 des Streitpatents ilu Rahmen 

einer Besprechung bei der Beschwerdeführerin durch 

Herrn Prokopp, den Inhaber der Firma "atg", worüber 

angeblich am 11. Oktober 1984 die Herren Heinisch, 

Feldinann und Arnold und Fräulein Otto der Firma 

"Mania GinbH" und am 13. Oktober die Herren Schâtty und 

Erhard Prellwitz ohne Geheimhaltungsverpflichtung 

informiert wurden. Die Beschwerdegegnerin legte in ihrer 

Erwiderung auf die Beschwerdebegründung eine eides- 
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stattliche Versicherung des Herrn Dieter Feldmann vom 

19. Februar 1992 vor, daB - unter anderem - er sowie 
Herr Arnold gar kein Gesprâch am 11. Oktober 1984 mit 

Herrn Prellwitz hätten führen können, da sie beide an 

diesem Tag eine Dienstreise durchfUiirten. Zur weiteren 

Glaubhaftinachung wurde eine Ablichtung einer Reisekosten-
abrechnung des Herrn Feldinann vom 11. Oktober 1984, 

11.00 Uhr bis 12. Oktober 1984, 23.00 Uhr, sowie des 

Herrn Arnold vom 7. Oktober 1984, 12.30 Uhr, bis 

12. Oktober 1984, 17.30 Uhr, vorge].egt. Daraufhin reichte 

die BeschwerdefUhrerin eine eidesstattliche Versicherung 
des Herrn Jürgen Prellwitz vom 4. August 1992 em, daB das 
Gespràch mit Herrn Feldmann am 11. Oktober 1984 vor 

11.10 Uhr stattgefunden habe, sowie die Kopie einer 
monatlichen Stundenabrechnung zur Glaubhaftmachung seiner 

Anwesenheit in der Firma "Mania" am 11. Oktober 1984 ab 
8.10 Uhr. 

Die geltend gemachte zweite of fenkundige Vorbenutzung 
wurde belegt durch ein Schreiben des Herrn Claus 

Zimnmermann vom 26. Mârz 1991, ein Schreiben des Herren 

Karl F. Zimnmermann vomn 28. Mai 1991, in denen eine nicht 
nàher spezifizierte angebliche "Benutzung" eines Adapters 

mit den Merkmalen des Anspruchs 5 des Streitpatents "vor 

dem Anmeldetag des Streitpatents" dargelegt wird, und 

durch eine Zeichnung 529-0550 eines Adapters der Firma 

"ESP Electronic Systems and Programming, Inc." ohne Datum, 

die angeblich am 30. August 1983 angefertigt wurde. 

IV. 	In einer Mitteilung gemàB Artikel 11 (2) VOBK zur 

Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung teilte die 

Kanuner den Parteien unter anderem ihre vorlãufige 

Auffassung mit: 

a) daB sie - nach elner Uberprufung der vorgebrachten 

Tatsachen und Beweismittel gemãB Artikel 114 (1) EPU 
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- möglicherweise die beiden erst im Beschwerde- 

verfahren geltend gemachten of fenkundigen 

Vorbenutzungen als verspätetes Vorbringen nach 

Artikel 114 (2) EPU unberücksichtigt lassen werde, 

und 

b) 	daB der Wortlaut des der angefochtenen Entscheidung 

zugrundeliegenden Arispruchs 5 möglicherweise weiterer 

Anderungen bedürfe, urn Artikel 84 und 123 (1) EPU zu 

genugen. 

Auf diese Mitteilung der Kainrner hin machte die Beschwerde-

führerin erstmals eine dritte of fenkundige Vorbenutzung 

des Gegenstands des Anspruchs 5 geltend, und zwar durch 

Ausstellung auf dein Stand der Firma "PDI (Program Data 

Incorporated)" auf der "Nepcon-Ausstellung liii 

Februar 1984". Aus dem diesbezüglich eingereichten 

Schreiben des Herrn Allen Aksu vom 6. April 1992 geht 

weiter hervor, daB der ausgesteilte Adapter bei der Firma 

"PDI" noch vorhanden sei Ferner wurde ein Photo 

eingereicht, das angeblich den Messestand mit dein 

ausgesteilten Adapter und einer Mitarbeiterin der 

Firma PDI zeigen soll, die als Zeugin Mrs. Theresa Chacon 

benannt wurde. 

Die Beschwerdegegnerin reichte am 17. Juli 1992 einen 

vollstàndigen Satz neuer Unterlagen für das in geandertem 

Umfang aufrechtzuerhaltene Streitpatent em, in denen 

nunmehr nur noch ein Drei-Platten-Adapter (auf der Basis 

der erteilten Anspruche 5 bis 7) weiterverfolgt wird. 

Anspruch 1 lautet: 

11 1. Adapter für ein Leiterplattenprüfgeràt inittels weichein 

irn Raster befindliche Prüfkontakte mit auBer oder in und 

auBer Raster befindlichen Prüfpunkten einer zu prüfenden 

Leiterplatte (2) durch Adapterstifte (81) verbindbar sind, 

I 
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mit einer ersten Führungsplatte (76), einer zweiten 

Führungsplatte (77) und einer dritten Führungsplatte (78), 

die parallel zueinander und in einein festen Abstand 

voneinander angeordnet sind, wobei die dritte Führungs-

platte sich zwischen der ersten und der zweiten Führungs-

platte erstreckt und wobei die Führungsplatten Führungs-

löcher (80, 79, 82) aufweisen, in die die Adapterstifte 

einsteckbar sind, wobei die Führungslócher (80) der ersten 

Führungsplatte (76) im Raster der Prüfkontakte liegen, 

wobei ferner die Führungslöcher (79) der zweiten Führungs-

platte (77) entsprechend den Prüfpunkten der Leiterplatte 

(2) auBer oder in und auBer Raster liegen, und wobei die 

Führungslächer (82) der dritten Führungsplatte (78), die 

un Raster befindlichen Fuhrungslöchern (79) der zweiten 

Führungsplatte (77) entsprechen, ebenfalls im Raster 

liegen, dadurch gekennzeichnet, daB die Adapterstifte (81) 

im eingesetzten Zustand eine linear verlaufende Achse 

aufweisen, daB die Führungslócher (82) der dritten 

Führungsplatte (78), die den auBer Raster befindlichen 

Führungslöchern (79) der zweiten Führungsplatte (77) 

entsprechen, weniger weit als diese vom Raster abweichen, 

derart, daB sie in Führungsflucht zwischen den jeweils 

zwei entsprechenden Führungslächern (79, 80) in der ersten 

und der zweiten Fuhrungsplatte liegen derart, daB jeweils 

ein in einer der Führungslócher (80) der ersten Führungs-

platte (76) eingesetzter Adapterstift (81) jeweils nur in 

eines der Fuhrungslöcher (82) der dritten Fuhrungsplatte 

(78) eindringen kann und dieses Führungsloch (82) der 

dritten Fuhrungsplatte den Adapterstift (81) ohne 

Berithrung mit anderen Adapterstiften (81) jeweils in em 

vorgebbar zugeordnetes Führungsloch (79) der zweiten 

Führungsplatte (77) lenkt (Fig. 3).t 

Ansprüche 2 und 3 hàngen von Anspruch 1 ab. 
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Am 18. August 1992 fand eine inündliche Verhandlung statt, 

zu der die ordnungsgeinaB geladene Einsprechende 

"siemens AG", von der überdies wãhrend des Beschwerde- 

verfahrens keinerlei Stellungnahme einging, nicht 

erschien. 

Anfangs wandten sich beide Parteien hinsichtlich der 

Zulässigkeit der behaupteten of fenkundigen Vorbenutzungen 

an die Kaminer. In Folge ihres Vorbringens wurde die 

Entscheidung verkündet, daB diese Behauptungen nicht 

zulässig sind. Danach àul3erten sich beide Parteien zur 

Frage der erfinderischen Tätigkeit in bezug auf die 

genannten Dokuinente. 

Am Ende der inündlichen Verhandlung beantragte die 

Beschwerdeführerin (Einsprechende "atg electronic GinbH") 

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den 

Widerruf des Streitpatents. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die 

Beschwerde zurückzuweisen und das Streitpatent in 

geändertem Umfang nunmehr aufgrund der am 17. Juli 1992 

eingereichten Unterlagen aufrechtzuerhalten, in denen in 

Spalte 1, Zeilen 59 bis 61 die Worte von "und" bis 

einschlieBlich "gewährleistet" zu streichen sind. 

Die Beschwerdeführerin stützte ihren Antrag im 

wesentlichen auf folgende Argumente: 

a) 	Es entsprãche der Lebenserfahrung, daB em 

Einsprechender nicht von vorneherein über sàmtliche 

offenkundigen Vorbenutzungen seiner Nitbewerber 

informiert sei. Die dreifache offenkundige 

Vorbenutzung sei ein weiteres Beweisanzeichen, daB 

die Struktur des Drei-Platten-Adapters gemàB dem 

Streitpatent an die öffentlichkeit gedrungen sein 

inüsse. Durch Einreichung der eidesstattlichen 

$ 
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Versicherungen des Herrn Prellwitz, der Schreiben der 

Herren Zinunermann mit beigefügter Zeichnung und durch 

Benennung der Zeugin Mrs. Theresa Chacon seien die 

drei offenkundigen Vorbenutzungen hinreichend 

glaubhaft geinacht und sollten anerkannt werden. 

b) Da die Priorität eines Patentanspruchs durch das 

Of fenbarungsdatuiu der Suinme seiner Merkmale bestimmt 

werde, sei dem Gegenstand des nuninehr gültigen 

Anspruchs 1 nur die Prioritât des europãischen 

Anineldetages des Streitpatents zuzuerkennen und 

Dokuinent D2 sei als Stand der Technik im Sinne von 

Artikel 54 (2) EPU zu berücksichtigen. Der in Figur 4 

des Dokuments D2 dargestelite Drei-Platten-Adapter 

nebme in Verbindung mit der in Dokuinent D2, Seite 7, 

Zeilen 24 bis 27, genannten Alternative einer starr 

angeordneten mittleren Platte 35 sàmtliche Merkmale 

des Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorweg. Der Schräg-

lage des in Fig. 4 dargestellten zweiten und dritten 

Adapterstiftes von links könne der Fachmann direkt 

die beanspruchte "Führungsflucht" der Führungslöcher 

der dritten (inittleren) Führungsplatte und ihre 

Funktion entnehmen, die Adapterstifte in die 

Führungslöcher der zweiten (unteren) Fuhrungsplatte 

zu lenken. Alle weiteren Funktionsangaben seien 

unbeachtl iche Uberbestimmungen. 

C) Uber die Lage dèr Mittelpunkte der Fuhrungslächer der 

ersten (oberen) und dritten (mittleren) Fuhrungs-

platte in Fig. 4 relativ zueinander enthalte Dokuinent 

D2 keine erschäpfenden Angaben. Die Beschrànkung auf 

eine koaxiale Lage der Mittelpunkte geinäB Anspruch 4 

und Seite 2, Abs. 3, schliel3e den der Figur 4 

entnehmbaren seitl ichen Mittelpunktsversatz zwischen 

den Führungslöchern der ersten und dritten Führungs-

platte nicht aus, da nicht alle of fenbarten Varianten 

4 
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beansprucht werden könnten. Ein Widerspruch zwischen 

Beschreibung und Zeichnung liege somit in Dokument D2 

nicht vor, zumal Seite 2, Abs. 3 des Dokuments D2 in 

der Beschränkung der Einführbarkeit der Adapterstifte 

die lenkende Führungsfunktion der Führungslöcher der 

mittleren Führungsplatte erkennen lasse. Die 

technische Information der Figur 4 des Dokuments D2 

als Reinzeichnung für die veröffentlichten Unterlagen 

dieses Dokuments werde nicht von der Tatsache 

beeintràchtigt, daB in der ursprünglich als Hand-

zeichnung eingereichten Figur 4 des Dokuments D2 die 

Führungslächer der nittleren Führungsplatte anders 

dargesteilt sind. Denn das Dokuinent D2 zweifellos 

entnehmbare "Tauinelkreisprinzip", d. h. die Vorgabe 

der inaxiinalen Adapterstiftauslenkung a durch die 

GräBe D des Fuhrungsloches der dritten (inittleren) 

Führungsplatte, sei keinesfalls auf eine 

konzentrische Anordnung der Führungslöcher der ersten 

(oberen) und dritten Führungsplatte beschrànkt. 

d) 	Die von der Beschwerdegegnerin genannte Entscheidung 

T 77/87, AB1. EPA 1990, 280, sei nicht relevant, da 

keine zusammengehärigen Beweisinittel vorlägen, aus 

denen auf eine fehierhafte Offenbarung eines der 

Dokuinente geschlossen werden känne. 

IX. 	Die Beschwerdegegnerin widersprach der Argumentation der 

Beschwerdeführerin in wesentlichen wie folgt: 

a) 	Die drei von der Beschwerdeführerin geltend geinachten 

of fenkundigen Vorbenutzungen stünden in keinem sach-

lichen Zusammenhang zueinander, sondern seien jeweils 

einzeln für sich zu beurteilen. Die Beschwerde-

führerin habe keine Erklãrung für das verspãtete 

Vorbringen der auf ihrer eigenen Entwicklung 

beruhenden ersten of fenkundigen Vorbenutzung 
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(Prellwitz) gegeben und nicht die Vorlage eines 

Modells oder von Zeichnungen als Beweismittel 

angeboten. In den keine Beweisinittel un Sinne des 

Artikels 117 EPU darstellenden Briefen der 

Herren Zinunermann sind weder der genaue Zeitpunkt, 

der genaue Uinfang noch die genauen Uxnstãnde der 

zweiten Vorbenutzung substantiiert vorgetragen und 

bewiesen. Die Zeichnung 529-0550 zeige weder 

Führungslôcher noch Adapterstifte. Da es sowohi in 

den USA als auch in Japan mehrere Ausstellungen mit 

dent Namnen "Nepcon" gegeben habe und das Ausstellungs-

datum nicht prãzisiert sei, seien Ort und Zeit der 

geltend gemnachten dritten offenkundigen Vorbenutzung 

(Chacon) nicht ausreichend substantiiert. Auf dem 

beigefügten Photo seien keine technischen Einzel-

heiten des ausgesteliten Gegenstandes erkennbar. Da 

die Führungsplatten üblicherweise aus undurch-

sichtigemn Material hergestelit würden, habe em 

Ausstellungsbesucher die Beschaffenheit der 

ausgesteliten mnittleren und unteren Führungsplatten 

gar nicht erkennen können, da diese von der obersten 

Platte überdeckt werden. Wenn in der Firma ttPDItI  em 

Adapter angeblich mit den Merkmnalen des Anspruchs 1 

des Streitpatents vorhanden sei, so kônne hieraus 

nicht zwingend der SchluB gezogen werden, daB dieser 

Adapter acht Jahre zuvor auch ausgesteilt worden 

sei. 

b) 	Anspruch 1 des Streitpatents konune die Unions- 

priorität des Streitpatents zu, da die Unter-

konibination aus starren Stiften und drei Platten mit 

festem Abstand durch das Prioritâtsdokument gedeckt 

sei und dieser Umustand im Hinblick auf die 

Entscheidung T 85/87 - 3.3.1 vom 21. Juli 1988 

(unveröffentlicht) Anspruch 1 insgesamt die Unions-

prioritát verleihe. Daher stelle Dokumnent D2 keinen 
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Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU dar 

und sei unbeachtlich. 

c) Uberdies sei der aus Dokument D2 bekannte Adapter 

eine Vorstufe des Drei-Lagen-Adapters gemãB dem 

Streitpatent. Anspruch 4, Seite 2, Abs. 4 sowie die 

Fig. 4 der am 8. Dezeinber 1983 ursprünglich einge-

reichten Handzeichnungen of fenbaren in Dokument D2 

eindeutig und ausschlie3lich koaxial angeordnete 

Fuhrungslächer in der ersten und dritten Führungs-

platte. Der von der BeschwerdefUhrerin aus der 

nachtrâglich am 30. März 1984 eingereichten Rein-

zeichnung der Fig. 4 hergeleitete seitliche Versatz 

der Mittelpunkte sei ein reiner Zeichenfehier, der 

gemàl3 der Entscheidung T 77/87 nicht als Stand der 

Technik gelte und sornit unbeachtlich sei. Die auf 

Seite 7 des Dokuments D2 erwàhnten Beschrãnkungs- und 

Lenkungsfunktionen werden kausal ausschlie3lich auf 

die GrãBe der Führungslôcher (vgl. Zeile 17) zurück-

geführt. Der Durchmesser D der Führungslächer der 

bekannten dritten (mittleren) Führungsplatte sei 

gr6l3er als der Durchmesser d der Adapterstifte und 

beschrànke die freie Auslenkbarkeit der Adapterstift-

spitze in der Ebene der zweiten (unteren) Führungs-

platte auf die Fläche eines "Taumelkreises" (mit dem 

Durchinesser a in Fig. 4), dessen Umfang den 

geometrischen Ort der maximalen Auslenkbarkeit 

darsteilt. Der Mittelpunkt des Taumelkreises liege 

koaxial zu denen der Führungslöcher der ersten und 

dritten Führungsplatte. Eine dezentrale Anordnung der 

Mittelpunkte der Führungslöcher der dritten Führungs- 

platte und damit des Taumelkreises oder gar die 

Ausrichtung des Mittelpunkts eines Führungslochs der 

dritten Führungsplatte auf ein in Rasterversatz 

angeordnetes Führungsloch der zweiten Führungsplatte 

im Sinne der beanspruchten "Führungsflucht" sei dainit 
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Dokument D2 nicht zu entnehinen und werde auch nicht 

durch eines der anderen im Verfahren befindlichen 

Dokumente nahegelegt. 

X. 	Am SchiuB der mündlichen Verhandlung wurde die 

Entscheidung verkündet, daB die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung aufgehoben und die Sache an die erste 

Instanz zurückverwiesen werde mit der Auflage, das Streit- 

patent in geändertem Uiufang aufgrund des nunmehrigen 

Antrags der Beschwerdegegnerin aufrecht zu erhalten. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die versatet vorebrachten Behaumtungen offenkunclicier 

Vorbenutzuncien 

Bereits die Zulässigkeit eines Einspruchs hãngt gemãB der 

ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA 

davon ab, ob tidie  Angabe der zur Begründung vorgebrachten 

Tatsachen und Beweismittel" nach Regel 55 C) EPA vom 

Inhalt her geeignet ist, das Vorbringen eines 

Einsprechenden objektiv verstàndlich zu machen (vgl. 

T 222/85, AB1. EPA 1988, 128), und dieses Vorbringen so 

ausreichend angegeben ist, daB es vom EPA und vomn Patent-

inhaber olme weitere eigene Ermittlungen verstanden werden 

kann (vgl. T 2/89, AB1. EPA 1991, 51). 

Eine derartige vollstândige Substantiierung, die die 

Uberprüfung eines Vorbringens ohne jegliche zusätzliche 

Sachaufklärung ermöglicht, ist nach Auffassung der Kammer 

zur Vermeidung unzumutbarer Verfahrensverlängerungen erst 

recht zu fordern, wenn Einspruchsgründe oder Tatsachen 

verspätet genannt werden. In diesem Zusammenhang betont 

die Kamnmer, daB der Unterschied zwischen einem verspätet 

vorgebrachten vorveräffentlichten Dokument und einer 

4 
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verspätet vorgebrachten Behauptung einer Vorbenutzung 

wichtig 1st. Bei einexrt früheren Dokurnent gibt es normaler-

weise keine strittige Auffassung zwischen den Parteien 

hinsichtlich der Tatsache und des Daturns seiner Ver-

ãffentlichung (d. h. ob und wann es der Offentlichkeit 

zugànglich gernacht wurde), so daB sofort die Beurteilung 

der sachlichen Reievanz und des Einflusses seiner 

technischen Fakten auf die Patentfàhigkeit der 

beanspruchten Erfindung beginnen kann. Bei einer 

behaupteten Vorbenutzung inuB jedoch normalerweise eine 

Folge von zwei Fragen geklârt werden: Erstens, welche 

Dinge tatsâchlich der öffentlichkeit zugànglich gernacht 

wurden, und zweitens die Relevanz und Wirkung dieser 

technischen Fakten auf die Patentierbarkeit. 

Bei der ersten Frage kann der Patentinhaber - irn Gegensatz 

zu der üblichen Situation bei einern vorveröffentlichten 

Dokuinent - das Vorbringen des Einsprechenden erst dann 

kennen und hinreichend verstehen, wenn die Behauptungen 

des Einsprechenden hinsichtlich der Umstände der 

Vorbenutzung (d. h. was, wann, wo und wie der öffentiich-

keit zugängiich gemacht wurde) voiiständig angegeben und 

in ihrer Gesamtheit durch Beweismittel substantiiert sind. 

Nur anhand der voilstàndigen Substantiierung der 

Vorbenutzung ist der Patentinhaber in der Lage, die 

Entscheidung in Angriff zu nehmen, ob und wie die 

Behauptungen bestritten werden kännen, z. B. durch Vorlage 

von eigenein Beweismaterial, urn dern Beweismaterial des 

Einsprechenden zu widersprechen. Nach Auffassung der 

Kanuner folgt aus dent Vorstehenden, daB die Behauptung 

einer Vorbenutzung bereits in einem frühen Stadium des 

Einspruchsverfahrens vollständig substantiiert sein niuB, 

wenn sie in das Verfahren eingeführt werden soil. 
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In Anlehnung an die Entscheidung T 182/89, AB1. EPA 1991, 

391, Leitsatz 3, halt die Kainmer es daher für gerecht-

fertigt, Artikel 114 (1) EPU dahingehend auszulegen, daB 

er keine Verpflichtung enthãlt, ein unvollstãndig 

substantiiertes Vorbringen eines Einsprechenden durch 

Erinittlungen von Amts wegen zu vervollstãndigen. Sie 

schlieSt sich daher der Entscheidung T 93/89 - 3.3.3 vom 

15. November 1990 (wird veröffentlicht, Leitsãtze 

abgedruckt in AB1. EPA 1991, Heft 10) an, daB eine 

verspàtet vorgebrachte Behauptung einer offenkundigen 

Vorbenutzung, die nicht ausreichend substantiiert ist, als 

nicht relevant zu erachten ist und somit nach Artikel 114 

(2) EPU unberUcksichtigt bleiben kann. 

liii vorliegenden Fall wurden die Behauptungen der offen-

kundigen Vorbenutzungen erstmals im Beschwerdeverfahren 

vorgebracht. Wie in der oben un Absatz IV genannten 

Mitteilung der Kamnmner angegeben war, würde der Fall gemãB 

der ständigen Praxis der Beschwerdekamnmern an die 

Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden sein, falls die 

Behauptungen in das Verfahren hâtten eingeführt werden 

xnüssen, urn eine Prüfung dieser Behauptungen in zwei 

Instanzen sicherzustellen. Insbesondere unter den 

Urnstanden des vorliegenden Falles ware es nach Auffassung 

der Karnmner in bezug auf den Patentinhaber nicht billig und 

gerechtfertigt, diese Behauptungen zu einern so späten 

Verfahrensstadiumn zuzulassen, selbst wenn sie vollstândig 

substantjiert worden wàren. Es ist deshalb zu untersuchen, 

ob die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten drei 

offenkundigen Vorbenutzungen (Prellwitz, Zimnrnerrnann und 

Chacon; vgl. oben Pkt. III und V) so ausreichend 

substantiiert sind, daB sie ohne weitere eigene 

Ermittlungen der Kanuner beurteilt werden kännen. Hierzu 

ist gemuà8 der stândigen Praxis des EPA zu überprüfen, ob 

alle konkreten Urnstânde angegeben sind, die eine kiare und 

eindeutige Antwort auf die Fragen geben, was, wo, wann, 
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wie und durch wen der Offentlichkeit zugânglich genacht 

worden ist. 

1.1 	Die anhand der eidesstattlichen Versicherungen des 

Herrn Jürgen Prellwitz von 13. Mai 1991, 2. August 1991 

und 4. August 1992 geltend geinachte of fenkundige 

Vorbenutzung (vgl. oben Abs. III) beruht angeblich auf 

einer am 10. Oktober 1984 ohne Geheimhaitungsverpflichtung 

erfoigten Einnahme des Augenscheins von Modeilen und 

Zeichnungen eines Adapters der Beschwerdeführerin seibst. 

Die Kaxnmer erachtet es für erforderlich festzustellen, daB 

wàhrend des gesainten Beschwerdeverfahrens diese 

Herrn Prellwitz angeblich gezeigten Modeile und 

Zeichnungen von der Beschwerdeführerin nicht als Beweis-

inittel angeboten wurden. Uberdies hat sie keine Gründe 

genannt, die erklâren, waruin sie - in Abweichung von einer 

als normal zu erachtenden Vorgehensweise - ihre eigene 

Vorbenutzung nicht bereits während der in April 1986 

endenden Einspruchsfrist, sondern erst nit ihrer Beschwer-

debegründung von 2. August 1991 geltend geinacht hat. Soinit 

ist festzustelien, daB das "wasp der offenkundigen 

Vorbenutzung durch eine Erklärung eines benannten Zeugen 

über eine Ca. sieben Jahre zurückiiegende Einvernahxne des 

Augenscheins technischer Sachverhalte als einziges 

Beweismittel substantiiert wird. 

Es ist bereits in Zusainmenhang nit einer inündlichen Of fen-

barung festgestelit worden, daB keine Verpflichtung genäB 

Artikel 114 (1) EPU bestehe, Sachverhalte unstrittener 

Tatsachen zu ermittein, die 12 Jahre zuruckliegen (vgl. 

T 60/89, AB1. EPA 1992, 268, Abs. 3.1.1) und daB ferner 

nicht nit Sicherheit angenonunen werden kônne, daB das 

mündlich Of fenbarte mit den Inhalt eines voile drei Jahre 

spâter verfaBten Artikels identisch sei (vgl. T 153/88 - 

3.3.3 von 9. Januar 1991, unverôffentlicht, Abs. 7.4). Es 

erscheint der Kammer unwahrscheinhich, daB ein Zeuge - 
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allein aus seiner Erinnerung heraus - mit Sicherheit 

Auskunft über die technischen Details eines Gegenstandes 

geben kann, den er vor mehr als sieben Jahren in Augen-

schein genommen hat. Aus dieseni Grunde halt die Kammer 

eine inehrere Jahre zurückliegende Inaugenscheinnahme - im 

Rahmen einer eidesstattlichen Erklärung oder einer Zeugen-

einvernahme - als alleiniges Beweismittel der technischen 

Merkmale eines angeblich vorbenutzten Gegenstandes schon 

aufgrund des langen Zeitrauins für ungeeignet. Darüber 

hinaus sind in den eingereichten Erklärungen zur 

Charakterisierung des angeblich vorbenutzten Adapters im 

wesentlichen nur Teile des Wortlauts des angegriffenen 

Anspruchs verwendet worden, die nicht erkennen lassen, 

welche Struktur der angeblich vorbenutzte Gegenstand in 

seiner Gesamtheit besaB. 

Aus den vorstehend genannten Gründen erachtet die Kainmer 

den technischen Inhalt der ersten behaupteten Vorbenutzung 

"Prellwitz", d. h. "was" in Augenschein genoininen wurde, 

für nicht ausreichend substantliert. 

	

1.2 	Die Schreiben des Herrn Claus Zi]nmermann vom 26. März 1991 

und des Herrn Karl F. Zinunermann vom 28. Mai 1991 (vgl. 

oben Absatz 3) geben weder das Datum (wann) noch die 

konkreten Umstände (wie) der behaupteten of fenkundigen 

Vorbenutzung an. Ferner 1st keinerlei Beweismittel für die 

Lage der nicht in der Zeichnung 523-0550 enthaltenen 

Führungslöcher (was) präzisiert. Aus diesen Gründen 

erachtet die Kaminer diese zweite behauptete Vorbenutzung 

als nicht ausreichend substantiiert. 

	

1.3 	Neben den Mängeln des fehienden genauen Ausstellungsdatums 

und der ungeriauen Angabe des Ausstellungsortes 1st die 

Kammer vor allem der Auffassung, daB bei der dritten 

behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "Chacon" (vgl. oben 

Absatz V) nicht überprüfbar 1st, "wie" der Offentlichkeit 
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die "Führungsflucht" der Führungsbohrungen zugànglich 

gemacht worden sein soil. Es ist nicht dargelegt, daB der 

Zusammenbau des ausgesteilten Gegenstandes durch die 

benannte Zeugin von der öffentlichkeit beobachtet werden 

konnte. Auf der eingereichten Photographie sind keinerlel 

technische Details erkennbar, vor allem nicht die Lage der 

Führungslócher. In Abwägung der realen Umstànde halt es 

die Kaminer für wahrscheinlicher, daB nicht nur die erste 

Führungsplatte aus einem üblichen kostengünstigeren 

undurchsichtigen Material hergestelit war und damit die 

Führungslächer der dritten Führungsplatte abdeckte, 

sondern daB auch ein sachkundiger Besucher beini Betrachten 

des ausgesteilten Gegenstandes den behaupteten Versatz der 

Mitteipunkte der Führungslächer wegen seiner kleinen GräBe 

visueil nicht erkennen konnte. Aus den vorstehenden 

Gründen reicht im vorliegenden Fall die vorgebrachte 

Tatsache der Aussteliung allein nicht aus, um ausreichend 

zu substantiieren, Iwjett  der öffentlichkeit die 

erfindungswesentlichen Merkinale des Streitpatents 

zugànglich gemacht worden sein sollen. 

Aus den vorstehend genannten Gründen erachtet die Kairmier 

die dritte behauptete offenkundige Vorbenutzung tichaconti 

für nicht ausreichend substantiiert. 

1.4 	Wie in Abs. 1.1 bis 1.3 oben im einzelnen angegeben ist, 

sind die von der Beschwerdeführerin ãuBerst verspãtet 

vorgebrachten drei behaupteten of fenkundigen 

Vorbenutzungen nicht ausreichend substantiiert. Sie sind 

deshaib als nicht relevant anzusehen und bleiben nach 

Artikel 114 (2) EPU unberücksichtigt. 

y 
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2. 	Der gültige Anspruch 1 entspricht dem Wortlaut des 

erteilten Anspruchs 5 und enthält zusätzlich Merkmale, die 

in der ursprünglichen Beschreibung Seite 17, Zeile 4, 

Seite 4, Zeilen 10 bis 35, sowie in der ursprünglichen 

Zeichnung der Figur 8 of fenbart sind. Der nunmehrige 

Anspruch 2 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 6, der 

nunmehrige Anspruch 3 dem ursprünglichen Anspruch 13. Die 

weiteren Anderungen der Beschreibung beschränken sich auf 

die Anpassung an den sachlichen Inhalt des nunmehr 

gültigen Anspruchs 1 und auf die Würdigung des Standes der 

Technik. Die nuninehr gültigen Unterlagen des Streitpatents 

sind daher jm Hjnbljck auf Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU 

nicht zu beanstanden. 

Entgegen der Auffassurig der Beschwerdeführerin in 

Abs. VIII-b legt das funktionelle Merkival "daB jeweils em 

in eines der Führungs].öcher der ersten Führungsplatte 

eingesetzter Adapterstift jeweils nur in eines der 

Führungslöcher der dritten Führungsplatte eindringen kann" 

die GröBe des Durchinessers der FührungslOcher der ersten 

Führungsplatte als wesentlichen Parameter fest. Die 

weiteren Merkniale des kennzeichnenden Teils des 

Anspruchs 1 bringen in funktioneller Form zum Ausdruck, 

daB gemàB der Lehre der ursprünglichen Figur 6 innerhalb 

der Projektion der quadratischen Fläche, die von vier 

nebeneinander angeordneten Führungslächern der ersten 

FiMirungsplatte aufgespannt wird, auf die zweite Führungs-

platte jeweils hächstens ein Führungsloch angeordnet ist, 

urn den zu erzielenden AnschluB der gegenseitigen Berührung 

von Adapterstiften zu gewährleisten. Von elner Uber-

bestimmung des Merkmals "Führungsflucht", das eine 

Anordnung der Mittelpunkte der drei von einem Stift durch-

setzten Führungslacher auf einern Strahi betrif ft, kann 

deshalb nicht die Rede sein. Somit genügt Anspruch 1 in 

seiner derzeit gültigen, geänderten Fassung Artikel 84 

EPU. 
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3. 	Priorität des Anspruchs 1 

	

3.1 	Die von der Beschwerdegegnerin in Absatz IX-b angezogene 

Entscheidung T 85/87 befal3t sich nicht mit Unter- 

kombinationen von Merkmalen einer technisch und baulich in 

sich zusammenhàngenden Vorrichtung, sondern mit den 

technisch voneinander unabhângigen Alternativen eines eine 

aligeineine cheinische Formel enthaltenden Stoffanspruchs. 

Sie erkennt nur denjenigen der vorn Anspruchswortlaut 

umfaBten und alternativ beanspruchten Stoffe die Unions- 

priorität zu, deren Substituenten in den Prioritàtsunter-

lagen identisch of fenbart sind. Andererseits hat die 

Kaitmier in ihrer Entscheidung T 16/87, AB1. EPA 1992, 212, 

Abs. 5 festgestellt, daB ein nach dein Prioritätstag 

hinzugefügtes Merkinal nur dann nicht zum Verlust des 

Prioritàtsrechts fUhrt, wenn dieses Merkntal kein wesent-

licher Bestandteil der Erfindung ist. 

In diesen Entscheidungen und in anderen Entscheidungen der 

Beschwerdekanunern wird jedoch anerkannt, dal3 die 

Berechtigung zur Inanspruchnahme einer Prioritãt davon 

abhângt, ob das Prioritâtsdokument dieselbe Erfindung 

of fenbart wie diejenige, die in einer Nachanmeldung 

beansprucht wird. 

	

3.2 	Der Wortlaut des Anspruchs 1 definiert - aui3er den 

alternativen Rasterabweichungen - keinerlei sachliche 

bauliche Alternativen, sondern einen einzigen technisch 

zusammenhängenden Gegenstand. Nach Auffassung der Kainmer 

ist das wirksame Prioritãtsdatum durch das Offenbarungs-

datum seiner in ihm untrennbar verankerten erfindungs-

wesentlichen Merkmale bedingt. Hierzu gehärt im Fall des 

Anspruchs 1 des Streitpatents insbesondere die in seinem 

kennzeichnenden Teil definierte "Führungsfluchttt. Nach den 
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Angaben des Prioritätsdokuments, insbesondere Seite 2, 

Abs. 3 und Seite 7, Zeilen 13 bis 17, bestimmt der Durch-

messer der Führungs16ch der dritten (inittleren) 

Führungsplatte das "AuslenkinaS" der Adapterstifte und 

beschränkt den Bewegungsspielraum ihrer Spitzen auf "am 

nâchsten liegende Führungslôcher" der zweiten Führungs-

platte. Eine Führungsflucht und eine eindeutige 

Beschränkung des Bewegungsspielrauins der Stiftspitzen auf 

nur ein Loch der zweiten Führungsplatte sind den 

Prioritätsunterlagen nicht entnehinbar, sondern ausschlieB-

lich in den ursprünglichen Unterlagen der europäischen 

Patentanineldung of fenbart. Die un kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 definierte "Führungsflucht" stelit ein zur 

Lósung der un Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 56 bis 59, 

genannten Aufgabe unabdingbar erforderliches Merkmal der 

Erfindung dar, derart, daB in Anspruch 1 des Streitpatents 

eine andere Erfindung definiert wird als un Prioritâts-

dokutnent DE-3 344 457.9. Dein Gegenstand des Anspruchs 1 

1st daher nur die Prioritát des europàischen Anineldetags 

des Streitpatents vom 7. Dezeinber 1984 zuzuerkennen. Damit 

1st Dokuinent D2, dessen technischer Inhalt übrigens mit 

dem des Prioritàtsdokuinents DE-3 344 457.9 identisch 1st, 

als Stand der Technik geinäB Artikel 54 (2) EPU zu berück-

sichtigen. 

	

4. 	Neuheit 

	

4.1 	Der vorstehend in Absatz 3.2 dargelegte Sachverhalt stelit 

auch den Grund dar, waruin sich die Lehre des Dokuinents D2, 

das dem Prioritàtsdokument sachlich vollstãndig 

entspricht, auf die im Oberbegriff des Gattungsbegriffs 

des Anspruchs 1 enthaltenen Merkinale und das Merkinal 

beschränkt, daB die Adapterstifte im eingesetzten Zustand 

eine linear verlaufende Achse aufweisen. 

I 
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4.2 	In der ursprunglichen Handzeichnung der Figur 4 des 

Dokuments D5 werden die Fuhrungslächer der dritten 

Führungsplatte von dem schräg verlaufenden Stift nicht 

mittig durchsetzt und sind - in Ubereinstinunung mit der 

Gesamntoffenbarung des Dokuments D2 - als konzentrisch zu 

den Fuhrungslachern der ersten Führungsplatte angeordnet 

interpretierbar. Erst in der am 30. Mârz 1984 einge-

reichten Reinzeichnung der Figur 4 erscheint ein mnittiger 

• Durchsatz, der einen lateralen Versatz der Mittelpunkte 

der Fuhrungslöcher in der dritten Führungsplatte gegenüber 

denen der ersten Fuhrungsplatte vortãuscht. Nach 

Auffassung der Kamnxner sind die beiden Zeichnungen der 

Figur 4 durchaus als zusanunengehörige Beweismittel im 

Sinne der Entscheidung T 77/87 zu werten. Da das bei 

mangeinder sachlicher Ubereinstiminung zu konsultierende 

Originaldokuntent sich widerspruchsfrei in die Gesamtoffen-

barung des Dokumnents D2 eingliedert, ist es dent Fachmann 

ohne weiteres gegeben, in dent lateralen Versatz der 

Reinzeichnung einen Zeichenfehier zu erkennen und ihn 

nicht als Lehre zum technischen Handein zu bewerten. Nach 

Auffassung der Kammner ist es deshaib gerechtfertigt, den 

lokalen Versatz der Mittelpunkte der Führungslöcher der 

ersten und dritten Führungsplatte in der Reinzeichnung der 

Figur 4 als eine fehierhafte Of fenbarung anzusehen, die 

gemäl3der ständigen Rechtspraxis des EPA nicht als Stand 

der Technik gilt. Eine Interpretation der Reinzeichnung 

der Figur 4 im Sinne der beanspruchten ttFuhrungsfluchttt 

erachtet die Kamniner überdies als eine unzulàssige ex-post-

facto-Analyse, die erst in Kenntnis der Lehre des Streit-

patents ntâglich ist. 

- 	Des weiteren stützt sich die Ableitung der "Führungs- 

flucht" als technisches Merkmal auf Abmessungen, die einer 
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scheniatischen Darstellung entnoimnen werden. Die Kaiiuiier hat 

bereits in einein anderen Zusanunenhang entschieden, daB em 

solches Merknial nicht zur Of fenbarung eines Dokuinents 

gehört, wenn es un Widerspruch zur Lehre der Beschreibung 

steht; vgl. T 56/87, AB1. EPA 1990, 188. In der 

Beschreibung des Dokuinents D2 wird das AuslenkmaB a der 

Adapterstiftspitze kausal ausschlieBlich auf die GrãBe des 

Führungslochs der dritten Führungsplatte zuruckgeführt. 

Elne Realisierung dieses AuslenkmaBes a durch lateralen 

Mittelpunktversatz (Führungsflucht) steht hierzu in einein 

technischen Widerspruch. 

	

4.3 	Aus den vorstehend genannten Gründen wird der Adapter 

geiuã8 Anspruch 1 - entgegen der Auffassung der Beschwerd- 

eführerin geinäB Absatz VIII-b und VIII-c durch das 

Dokuinent D2 nicht neuheitsschàdlich vorweggenonunen. Der 

Gegenstand des Anspruchs 1 1st also neu un Sinne von 

Artikel 54 EPU. 

	

5. 	Erfinderische Tãtiakeit 

	

5.1 	Ausgehend voin nächstliegenden Stand der Technik geinàB 

Dokuinent D2 liegt dem Streitpatent objektiv die Aufgabe 

zugrunde, diesen bekannten Adapter dahingehend welter zu 

entwickeln, daB eine gegenseitige Berührung von Adapter-

stiften ausgeschlossen ist. 

	

5.2 	Diese Aufgabe wird anspruchsgeinài3 dadurch gelöst, daB 

a) 	"die Führungslócher der dritten Führungsplatte, die 

den auBer Raster befindlichen Führungslöchern der 

zweiten Führungsplatte entsprechen, weniger weit als 

diese vorn Raster abweichen, derart, daB sie in 

I 
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Führungsflucht zwischen den jeweils zwei ent-

sprechenden Führungslächern in der ersten und der 

zweiten Fuhrungsplatte liegen"; 

b) 	"daB jeweils ein in eines der Führungslöcher der 

ersten Führungsplatte eingesetzter Adapterstift 

jeweils nur in eines der Führungslócher der dritten 

Führungsplatte eindringen kann"; und 

a 

C) 	"daB dieses Fuhrungsloch der dritten FUhrungsplatte 

den Adapterstift ohne Berührung mit anderen Adapter-

stiften jeweils in ein vorgebbar zugeordnetes 

Führungsloch der zweiten Führungsplatte lenkt. 

Wàhrend das "Taumelkreisprinzip" gemâB Dokument D2 nur 

dessen Radius R maximal vorgibt, und die Adapterstift-

spitze beliebige Polarkoordinaten r< R undy einnehmen 

kann, legt das obige Merknial a) in bezug auf den Mittel-

punkt des Führungslochs der ersten Führungsplatte nunmehr 

vor allem die Polarkoordinate y der Adapterstiftspitze im 

Taumelkreis praktisch fest und beschränkt damit die 

Beweglichkeit der Adapterstiftspitze auf einen Bruchteil 

des Taumelkreisumfangs. Merkmal b) steilt eine 

Dimensionierungsvorschrift für die Gr68e der Führungs-

löcher in der ersten Führungsplatte dar und Merkinal c) 

erfordert eine Anpassung der Gr68e der Rasterdichte in den 

drei Führungsplatten. 

5.3 	Die Merkmale a, b und c werden nach Auffassung der Kaituner 

durch keines der im Verfahren genannten Dokumente nahe-

gelegt. Dein un Verfahren befindlichen Stand der Technik 

und insbesondere Dokuinent D2 fehit vor allem jegliche 

Anregung, einer dritten (inittigen) Führungsplatte eine 

andere Funktion zu geben als das maximale AuslenkmaB der 
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Adapterstifte festzulegen. Sornit erhält der Fachrnann durch 

den Stand der Technik keinerlei Anregung, die Fixierung 

der-Koordinate des Taurnelkreises dazu zu benutzen, urn 

gerneinsarn mit einer Rasterdichtenanpassung gegenseitige 

Berührungen der Adapterstifte zu vermeiden. Eine solche 

Beschränkung der Beweglichkeit der Adapterstiftspitze 

innerhaib der aus Dokunment D2 bekannten Tauinelkreisfläche 

konzentrisch zu einern Fiilirungsloch der ersteri Führungs-

platte übersteigt nach Auffassung der Kamnrner die von einern 

Fachmann zu erwartenden Fàhigkeiten. 

	

5.4 	Der aus Dokumnent D6 bekannte Drei-Platten-Adapter benutzt 

anstelle des Taumnelkreisprinzips die elastische Auslenk-

barkeit der Adapterstifte, urn die FUhrungslócher in der 

zweiten Führungsplatte zu durchsetzen und liegt daher vorn 
Gegenstand des Anspruchs welter entfernt. Dokuinent Dl 

betrif ft elnen Zwei-Platten-Adapter und Dokurnent D5 steilt 

einen Stand der Technik geniãB Artikel 54 (3) EPU dar, der 

bei der Beurteilung der erfinderischen Tàtigkeit 

auszuschlie8en 1st. 

	

5.5 	Aus den in Absatz 5.1 bis 5.4 dargelegten Gründen beruht 

der Gegenstand des Anspruchs 1 auf elner erfinderischen 

Tàtigkeit irn Sinne des Artikels 56 EPTJ. 

	

6. 	Anspruch 1 genügt, wie oben dargelegt, auch den sonstigen 

Erfordernissen des Ubereinkomnmnens irn Sinne von Artikel 102 

(3) EPU. Er kann daher in der nuninehr gültigen Fassung 

aufrechterhalten werden. Die von Anspruch 1 abhãngigen 

Ansprüche 2 und 3 betreffen zweckrnäBige Ausführungsarten 

des Gegenstandes des Anspruchs 1 und können somnit 

gleichfalls aufrechterhalten werden. 

V 
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Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das europãische Patent 0 149 776 nunmehr mit 

• 	den am 17. Juli 1992 eingereichten Unterlagen in 

geãndertem Umfang aufrechtzuerhalten, in denen in 

Spalte 1, Zeilen 59 bis 61, die Worte von "und" bis 

einschlieBlich "gewährleistet" zu streichen sind. 

Die Geschãftsstellenbeaintin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 G.D. Paterson 
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