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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

03431

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europadischen
Patents 0 149 776.

Die Beschwerdefihrerin "atg electronic GmbH" und die Firma
"Siemens AG" haben gegen die Patenterteilung gemas

Artikel 100 a) EPU unter Angabe von insgesamt sieben
Dokumenten Einspruch erhoben, von denen zuletzt im
Beschwerdeverfahren nur folgende Dokumente eine Rolle
spielten:

D1l: DE-U-7 031 416,

D2: DE-U-8 335 245,

D5: EP-A-0 141 747,

D6: EP-A-0 026 824.

Des weiteren machte die Beschwerdefiihrerin in ihrem
Einspruchsschriftsatz eine auf Einvernahme des Zeugen
"Manfred Prokopp" gestitzte offenkundige Vorbenutzung des
Gegenstandes des erteilten unabhidngigen Anspruchs 7
geltend, den die Beschwerdegegnerin im Laufe des
Verfahrens vor der Einspruchsabteilung fallen lieB. Unter
Bericksichtigung 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-
kommens der Aufrechterhaltung des Streitpatents in
geandertem Umfang aufgrund der in der Zwischenentscheidung
genannten Unterlagen - d. h. im wesentlichen im Umfang der
erteilten Anspriiche 1 bis 6 und 10, wobei Anspruch 5
zusatzlich insbesondere auf einen festen Abstand der
Fihrungsplatten voneinander beschrankt wurde - nicht
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entgegenstehen. Sie vertrat dabei insbesondere die
Auffassung, da8 ein Zwei-Platten-Adapter gemds dem
erteilten Anspruch 1 erfinderisch sei, da aus keinem der
genannten Dokumente ein Hinweis zu entnehmen sei, der im
Hinblick auf den erteilten Anspruch 1 eine Verschiebbar-
keit der beiden Platten zueinander nahelegen wiirde, und
daB ein Drei-Platten-Adapter gemdB dem erteilten
Anspruch 5 patentfahig sei, da der Fachmann durch den
nachgewiesenen Stand der Technik keine Anregung erhalte,
die Bohrungen der mittleren Platte in "Fihrungsflucht" iu

den Bohrungen der oberen und unteren Platte anzuordnen.

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende "atg
electronic GmbH" Beschwerde erhoben und in ihrer
Beschwerdebegrindung erstmals zwei offenkundige
Vorbenutzungen des Gegenstands des erteilten Anspruchs 5
geltend gemacht:

Die vorgebrachte erste offenkundige Vorbenutzung wurde
gestitzt auf zwei eidesstattliche Versicherungen des
Herrn Jirgen Prellwitz vom 13. Mai 1991 und 2. August 1991
sowie dessen Benennung als Zeugen uber eine angeblich am
10. Oktober 1984 ohne Geheimhaltungsverpflichtung erfolgte
Vorfuhrung eines Modells und von Zeichnungen eines
Adapters mit den Merkmalen des in geéndertem Umfang
aufrechterhaltenen Anspruchs 5 des Streitpatents im Rahmen
einer Besprechung bei der Beschwerdefihrerin durch

Herrn Prokopp, den Inhaber der Firma "atg", worlber
angeblich am 11. Oktober 1984 die Herren Heinisch,
Feldmann und Arnold und Frdulein Otto der Firma

"Mania GmbH" und am 13. Oktober die Herren Schatty und
Erhard Prellwitz ohne Geheimhaltungsverpflichtung
informiert wurden. Die Beschwerdegegnerin legte in ihrer
Erwiderung auf die Beschwerdebegrindung 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 Gesprach am 11. Oktober 1984 mit
Herrn Prellwitz hdtten filhren kénnen, da sie beide an
diesem Tag eine Dienstreise durchfihrten. Zur weiteren
Glaubhaftmachung wurde eine Ablichtung einer Reisekosten-
abrechnung des Herrn Feldmann 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, vorgelegt. Daraufhin reichte
die Beschwerdefihrerin eine eidesstattliche Versicherung
des Herrn Jirgen Prellwitz vom 4. August 1992 ein, daB das
Gesprach 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 offenkundige Vorbenutzung
wurde belegt durch ein Schreiben des Herrn Claus
Zimmermann vom 26. Marz 1991, ein Schreiben des Herren
Karl F. Zimmermann vom 28. Mai 1991, in denen eine nicht
ndher 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." chne Datum,
die angeblich am 30. August 1983 angefertigt wurde.

In einer Mitteilung gemaB Artikel 11 (2) VOBK zur
Vorbereitung einer mindlichen Verhandlung teilte die
Kammer den Parteien unter anderem ihre vorlaufige
Auffassung mit:

a) daB sie - nach einer Uberprifung der vorgebrachten
Tatsachen und Beweismittel gemad8 Artikel 114 (1) EPU
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- méglicherweise die beiden erst im Beschwerde-
verfahren geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzungen als verspatetes Vorbringen nach
Artikel 114 (2) EPU unbericksichtigt lassen werde, -
und

b) daB der Wortlaut des der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Anspruchs 5 moéglicherweise weiterer
Anderungen bediirfe, um Artikel 84 und 123 (1) EPU zu
genigen.

Auf diese Mitteilung der Kammer hin machte die Beschwerde-
fihrerin erstmals eine dritte offenkundige Vorbenutzung
des Gegenstands des Anspruchs 5 geltend, und zwar durch
Ausstellung auf dem Stand der Firma "PDI (Program Data
Incorporated)" auf der "Nepcon-Ausstellung im

Februar 1984". Aus dem diesbezlglich eingereichten
Schreiben des Herrn Allen Aksu vom 6. April 1992 geht
weiter hervor, daB der ausgestellte Adapter bei der Firma
"PDI" noch vorhanden sei. Ferner wurde ein Photo
eingereicht, das angeblich den Messestand mit dem
ausgestellten 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
vollstandigen Satz neuer Unterlagen fir das in geédndertem
Umfang aufrechtzuerhaltene Streitpatent ein, in denen
nunmehr nur noch ein Drei-Platten-Adapter (auf der Basis
der erteilten Anspriche 5 bis 7) weiterverfolgt wird.
Anspruch 1 lautet:

1. Adapter flUr ein Leiterplattenpriifgerat mittels welchem
im -Raster befindliche Prufkontakte mit auBer oder in und
auBer Raster befindlichen Prufpunkten einer zu prifenden
Leiterplatte (2) durch Adapterstifte (81) verbindbar sind,
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mit einer ersten Fiuhrungsplatte (76), einer zweiten
Fihrungsplatte (77) und einer dritten Fuhrungsplatte (78),
die parallel zueinander und in einem festen Abstand
voneinander angeordnet sind, wobei die dritte Fuhrungs-
platte sich zwischen der ersten und der zweiten Fihrungs-
platte erstreckt und wobei die Fihrungsplatten Fihrungs-
lécher (80, 79, 82) aufweisen, in die die Adapterstifte
einsteckbar sind, wobei die Fihrungslécher (80) der ersten
Fihrungsplatte (76) im Raster der Prufkontakte liegen,
wobei ferner die Fuhrungslécher (79) der zweiten Fihrungs-
platte (77) entsprechend den Priufpunkten der Leiterplatte
(2) auBer oder in und auBer Raster liegen, und wobei die
Fihrungslécher (82) der dritten Fihrungsplatte (78), die
im Raster befindlichen Fihrungsléchern (79) der zweiten
Fuhrungsplatte (77) entsprechen, ebenfalls im Raster
liegen, dadurch gekennzeichnet, daB die Adapterstifte (81)
im eingesetzten Zustand eine linear verlaufende Achse
aufweisen, daB die Fihrungslécher (82) der dritten
Fuhrungsplatte (78), die den auBer Raster befindlichen
Fihrungsléchern (79) der zweiten Fuhrungsplatte (77)
entsprechen, weniger weit als diese vom Raster abweichen,
derart, daB sie in Fihrungsflucht zwischen den jeweils
zwei entsprechenden Fihrungsléchern (79, 80) in der ersten
und der zweiten Fihrungsplatte liegen derart, daB jeweils
ein in einer der Fihrungslécher (80) der ersten Fuhrungs-
platte (76) eingesetzter Adapterstift (81) jeweils nur in
eines der Fuhrungslécher (82) der dritten Fuhrungsplatte
(78) eindringen kann und dieses Fuhrungsloch (82) der
dritten Fihrungsplatte den Adapterstift (81) ohne
Berihrung mit anderen Adapterstiften (81) jeweils in ein
vorgebbar zugeordnetes Fiuhrungsloch (79) der zweiten
Fihrungsplatte (77) lenkt (Fig. 3)."

Anspriche 2 und 3 hdngen von Anspruch 1 ab.
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Am 18. August 1992 fand eine mundliche Verhandlung statt,
zu der die ordnungsgemdB geladene Einsprechende

"Siemens AG", von der Uberdies wahrend des Beschwerde-
verfahrens keinerlei Stellungnahme einging, nicht

erschien.

Anfangs wandten sich beide Parteien hinsichtlich der
Zulassigkeit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen
an die Kammer. In Folge ihres Vorbringens wurde die
Entscheidung verkindet, daB diese Behauptungen nicht
zulassig sind. Danach auBerten sich beide Parteien zur
Frage der erfinderischen Tatigkeit in bezug auf die
genannten Dokumente.

Am Ende der mundlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdefihrerin (Einsprechende "atg electronic GmbH")
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwerde zuruckzuweisen und das Streitpatent in
geandertem 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 "gewahrleistet" zu streichen sind.

Die Beschwerdefihrerin stitzte ihren Antrag im
wesentlichen auf folgende Argumente:

a) Es entsprache der Lebenserfahrung, daf ein
Einsprechender nicht von vorneherein uber samtliche
offenkundigen Vorbenutzungen seiner Mitbewerber
informiert sei. Die dreifache offenkundige
Vorbenutzung sei ein weiteres Beweisanzeichen, daf
die Struktur des Drei-Platten-Adapters gemaf dem
Streitpatent an die 6ffentlichkeit gedrungen sein
ﬁﬁsse. Durch Einreichung der eidesstattlichen
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Versicherungen des Herrn Prellwitz, der Schreiben der
Herren Zimmermann mit beigefiugter Zeichnung und durch
Benennung der Zeugin Mrs. Theresa Chacon seien die
drei offenkundigen Vorbenutzungen hinreichend
glaubhaft gemacht und sollten anerkannt werden.

Da die Prioritat eines Patentanspruchs durch das
Offenbarungsdatum der Summe seiner Merkmale bestimmt
werde, sei dem Gegenstand des nunmehr giltigen
Anspruchs 1 nur die Prioritat des europdischen
Anmeldetages des Streitpatents zuzuerkennen und
Dokument D2 sei als Stand der Technik im Sinne von
Artikel 54 (2) EPU zu bericksichtigen. Der in Figur 4
des Dokuments D2 dargestellte Drei-Platten-Adapter
nehme in Verbindung mit der in Dokument D2, Seite 7,
Zeilen 24 bis 27, genannten Alternative einer starr
angeordneten mittleren Platte 35 samtliche Merkmale
des Anspruchs 1 neuheitsschadlich vorweg. Der Schrag-
lage des in Fig. 4 dargestellten zweiten und dritten
Adapterstiftes von links kénne der Fachmann direkt
die beanspruchte "Fihrungsflucht" der Fuhrungsloécher
der dritten (mittleren) Fihrungsplatte und ihre
Funktion entnehmen, die Adapterstifte in die
Fihrungslocher der zweiten (unteren) Fuhrungsplatte
zu lenken. Alle weiteren Funktionsangaben seien
unbeachtliche Uberbestimmungen.

Uber die Lage der Mittelpunkte der Fihrungslécher der
ersten (oberen) und dritten (mittleren) Fihrungs-
platte in Fig. 4 relativ zueinander enthalte Dokument
D2 keine erschépfenden Angaben. Die Beschrankung auf
eine koaxiale Lage der Mittelpunkte gemd8 Anspruch 4
und Seite 2, Abs. 3, schlieBe den der Figur 4
entnehmbaren seitlichen Mittelpunktsversatz zwischen
den Fihrungsloéchern der ersten und dritten Fuhrungs-
platte nicht aus, da nicht alle offenbarten Varianten
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beansprucht werden kénnten. Ein Widerspruch zwischen
Beschreibung und Zeichnung liege somit in Dokument D2
nicht vor, zumal Seite 2, Abs. 3 des Dokuments D2 in
der Beschrankung der Einfuihrbarkeit der Adapterstifte
die lenkende Fihrungsfunktion der Fuhrungslocher der
mittleren Fihrungsplatte erkennen lasse. Die
technische Information der Figur 4 des Dokuments D2
als Reinzeichnung fir die veroéffentlichten Unterlagen
dieses Dokuments werde nicht von der Tatsache
beeintrachtigt, daB in der urspringlich als Hand-
zeichnung eingereichten Figur 4 des Dokuments D2 die
Fihrungsloécher der mittleren Fihrungsplatte anders
dargestellt sind. Denn das Dokument D2 zweifellos
entnehmbare "Taumelkreisprinzip", d. h. die Vorgabe
der maximalen Adapterstiftauslenkung a durch die
GroBe D des Fihrungsloches der dritten (mittleren)
Fihrungsplatte, sei keinesfalls auf eine
konzentrische Anordnung der Fihrungslécher der ersten
(oberen) und dritten Fihrungsplatte beschrankt.

Die von der Beschwerdegegnerin genannte Entscheidung
T 77/87, ABl. EPA 1990, 280, sei nicht relevant, da
keine zusammengehdrigen Beweismittel vorlagen, aus
denen auf eine fehlerhafte Offenbarung eines der
Dokumente geschlossen werden koénne.

Die Beschwerdegegnerin widersprach der Argumentation der

Beschwerdefihrerin im wesentlichen wie folgt:

a)

Die drei von der Beschwerdefihrerin geltend gemachten
offenkundigen Vorbenutzungen stinden in keinem sach-
lichen Zusammenhang zueinander, sondern seien jeweils
einzeln fir sich zu beurteilen. Die Beschwerde-
fihrerin habe keine Erklarung fur das verspatete
Vorbringen der auf ihrer eigenen Entwicklung
beruhenden ersten offenkundigen Vorbenutzung
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(Prellwitz) gegeben und nicht die Vorlage eines
Modells oder von Zeichnungen als Beweismittel
angeboten. In den keine Beweismittel im Sinne des
Artikels 117 EPU darstellenden Briefen der

Herren Zimmermann sind weder der genaue Zeitpunkt,
der genaue Umfang noch die genauen Umsténde der
zweiten Vorbenutzung substantiiert vorgetragen und
bewiesen. Die Zeichnung 529-0550 zeige weder
Fihrungsldécher noch Adapterstifte. Da es sowohl in
den USA als auch in Japan mehrere Ausstellungen mit
dem Namen "Nepcon" gegeben habe und das Ausstellungs-
datum nicht préazisiert sei, seien Ort und Zeit der
geltend gemachten dritten offenkundigen Vorbenutzuhg
(Chacon) nicht ausreichend substantiiert. Auf dem
beigefigten Photo seien keine technischen Einzel-
heiten des ausgestellten Gegenstandes erkennbar. Da
die Fihrungsplatten iblicherweise aus undurch-
sichtigem Material hergestellt wiirden, habe ein
Ausstellungsbesucher die Beschaffenheit der
ausgestellten mittleren und unteren Fihrungsplatten
gar nicht erkennen kénnen, da diese von der obersten
Platte Uberdeckt werden. Wenn in der Firma "PDI" ein
Adapter angeblich mit den Merkmalen des Anspruchs 1
des Streitpatents vorhanden sei, so kénne hieraus
nicht zwingend der Schluf gezogen werden, daB dieser
Adapter acht Jahre zuvor auch ausgestellt worden

sei.

Anspruch 1 des Streitpatents komme die Unions-
prioritat des Streitpatents zu, da die Unter-
kombination aus starren Stiften und drei Platten mit
festem Abstand durch das Prioritatsdokument gedeckt
sei und dieser Umstand im Hinblick auf die
Entscheidung T 85/87 - 3.3.1 vom 21. Juli 1988
(unverdoffentlicht) Anspruch 1 insgesamt die Unions-
prioritat verleihe. Daher stelle Dokument D2 keinen
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Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU dar
und sei unbeachtlich.

Uberdies sei der aus Dokument D2 bekannte Adapter
eine Vorstufe des Drei-Lagen-Adapters gemaf dem
Streitpatent. Anspruch 4, Seite 2, Abs. 4 sowie die
Fig. 4 der am 8. Dezember 1983 urspringlich einge-
reichten Handzeichnungen offenbaren in Dokument D2
eindeutig und ausschlieBlich koaxial angeordnete
Fihrungslécher in der ersten und dritten Flihrungs-
platte. Der von der Beschwerdefihrerin aus der
nachtrdglich am 30. Marz 1984 eingereichten Rein-
zeichnung der Fig. 4 hergeleitete seitliche Versatz
der Mittelpunkte sei ein reiner Zeichenfehler, der
gemaB der Entscheidung T 77/87 nicht als Stand der
Technik gelte und somit unbeachtlich sei. Die auf
Seite 7 des Dokuments D2 erwdhnten Beschréankungs- und
Lenkungsfunktionen werden kausal ausschlieBlich auf
die GroBe der Fihrungslécher (vgl. Zeile 17) zuruck-
gefihrt. Der Durchmesser D der Fihrungslocher der
bekannten dritten (mittleren) Fihrungsplatte sei
gréBer als der Durchmesser d der Adapterstifte und
beschrinke die freie Auslenkbarkeit der Adapterstift-
spitze in der Ebene der zweiten (unteren) Fuhrungs- .
platte auf die Flache eines "Taumelkreises" (mit dem:
Durchmesser a in Fig. 4), dessen Umfang den
geometrischen Ort der maximalen Auslenkbarkeit
darstellt. Der Mittelpunkt des Taumelkreises liege
koaxial zu denen der Fihrungsloécher der ersten und
dritten Fihrungsplatte. Eine dezentrale Anordnung der
Mittelpunkte der Fihrungslécher der dritten Flhrungs-
platte und damit des Taumelkreises oder gar die
Ausrichtung des Mittelpunkts eines Fihrungslochs der
dritten Fihrungsplatte auf ein in Rasterversatz
angeordnetes Fuhrungsloch der zweiten Fuhrungsplatte
im Sinne der beanspruchten "Fihrungsflucht" sei damit
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Dokument D2 nicht zu entnehmen und werde auch nicht
durch eines der anderen im Verfahren befindlichen
Dokumente nahegelegt.

Am SchluB8 der mindlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung verkindet, da8 die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufgehoben und die Sache an die erste
Instanz zuruckverwiesen werde mit der Auflage, das Streit-
patent in gedndertem Umfang aufgrund des nunmehrigen
Antrags der Beschwerdegegnerin aufrecht zu erhalten.

Entscheidungsgriinde

1.

03431

Die verspatet vorgebrachten Behauptungen offenkundiger
Vorbenutzungen

Bereits die Zulassigkeit eines Einspruchs hiangt gemaf der
stdndigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
davon ab, ob "die Angabe der zur Begrindung vorgebrachten
Tatsachen und Beweismittel" nach Regel 55 c) EPA vom
Inhalt her geeignet ist, das Vorbringen eines
Einsprechenden objektiv verstandlich zu machen (vgl.

T 222/85, ABl1l. EPA 1988, 128), und dieses Vorbringen so
ausreichend angegeben ist, daB es vom EPA und vom Patent-
inhaber ohne weitere eigene Ermittlungen verstanden werden
kann (vgl. T 2/89, ABl. EPA 1991, 51).

Eine derartige vollstandige Substantiierung, die die
Uberprifung eines Vorbringens ohne jegliche zusatzliche
Sachaufklarung erméglicht, ist nach Auffassung der Kammer
zur Vermeidung unzumutbarer Verfahrensverlangerungen erst
recht zu fordern, wenn Einspruchsgrinde oder Tatsachen
verspatet genannt werden. In diesem Zusammenhang betont
die Kammer, da8 der Unterschied zwischen einem verspatet
vorgebrachten vorvercffentlichten Dokument und einer
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verspatet vorgebrachten Behauptung einer Vorbenutzung
wichtig ist. Bei einem friheren Dokument gibt es normaler-
weise Kkeine strittige Auffassung zwischen den Parteien
hinsichtlich der Tatsache und des Datums seiner Ver-
offentlichung (d. h. ob und wann es der &ffentlichkeit
zuganglich gemacht wurde), so daB sofort die Beurteilung
der sachlichen Relevanz und des Einflusses seiner
technischen Fakten auf die Patentfahigkeit der
beanspruchten Erfindung beginnen kann. Bei einer
behaupteten Vorbenutzung muB jedoch normalerweise eine
Folge von zwei Fragen geklart werden: Erstens, welche
Dinge tatsachlich der O6ffentlichkeit zugdnglich gemacht
wurden, und zweitens die Relevanz und Wirkung dieser
technischen Fakten auf die Patentierbarkeit.

Bei der ersten Frage kann der Patentinhaber - im Gegensaté
zu der ublichen Situation bei einem vorveréffentlichten
Dokument - das Vorbringen des Einsprechenden erst dann
kennen und hinreichend verstehen, wenn die Behauptungen
des Einsprechenden hinsichtlich der Umstande der
Vorbenutzung (d. h. was, wann, wo und wie der Offentlich-
keit zuganglich gemacht wurde) vollstdndig angegeben und
in ihrer Gesamtheit durch Beweismittel substantiiert sind.
Nur anhand der vollstandigen Substantiierung der
Vorbenutzung ist der Patentinhaber in der Lage, die
Entscheidung in Angriff zu nehmen, ob und wie die
Behauptungen bestritten werden kénnen, z. B. durch Vorlage
von eigenem Beweismaterial, um dem Beweismaterial des
Einsprechenden zu widersprechen. Nach Auffassung der
Kammer folgt aus dem Vorstehenden, da die Behauptung
einer Vorbenutzung bereits in einem frihen Stadium des
Einspruchsverfahrens vollstdndig substantiiert sein muB,
wenn sie in das Verfahren eingefiihrt werden soll.
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In Anlehnung an die Entscheidung T 182/89, ABl. EPA 1991,
391, Leitsatz 3, halt die Kammer es daher fir gerecht-
fertigt, Artikel 114 (1) EPU dahingehend auszulegen, daB
er keine Verpflichtung enthdlt, ein unvollstandig
substantiiertes Vorbringen eines Einsprechenden durch
Ermittlungen von Amts wegen zu vervollstadndigen. Sie
schlieft sich daher der Entscheidung T 93/89 - 3.3.3 vom
15. November 1990 (wird verdéffentlicht, Leitsdtze
abgedruckt in ABl. EPA 1991, Heft 10) an, daB eine
verspatet vorgebrachte Behauptung einer offenkundigen
Vorbenutzung, die nicht ausreichend substantiiert ist, als
nicht relevant zu erachten ist und somit nach Artikel 114
(2) EPU unbericksichtigt bleiben kann.

Im vorliegenden Fall wurden die Behauptungen der offen-
kundigen Vorbenutzungen erstmals im Beschwerdeverfahren
vorgebracht. Wie in der oben im Absatz IV genannten
Mitteilung der Kammer angegeben war, wirde der Fall gemas
der standigen Praxis der Beschwerdekammern an die
Einspruchsabteilung zurickverwiesen worden sein, falls die
Behauptungen in das Verfahren hatten eingefihrt werden
missen, um eine Priufung dieser Behauptungen in zwei
Instanzen sicherzustellen. Insbesondere unter den
Umstédnden des vorliegenden Falles widre es nach Auffassung
der Kammer in bezug auf den Patentinhaber nicht billig und
gerechtfertigt, diese Behauptungen zu einem so spaten
Verfahrensstadium zuzulassen, selbst wenn sie vollstandig
substantiiert worden waren. Es ist deshalb zu untersuchen,
ob die von der Beschwerdefihrerin vorgebrachten drei
offenkundigen Vorbenutzungen (Prellwitz, Zimmermann und
Chacon; vgl. oben Pkt. III und V) so ausreichend
substantiiert sind, daB sie ohne weitere eigene
Ermittlungen der Kammer beurteilt werden kénnen. Hierzu
ist gemdB der standigen Praxis des EPA zu Uberprifen, ob
alle konkreten Umstdnde angegeben sind, die eine klare und
eindeutige Antwort auf die Fragen geben, was, wo, wann,
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wie und durch wen der Offentlichkeit zuganglich gemacht

worden ist.

Die anhand der eidesstattlichen Versicherungen des

Herrn Jurgen Prellwitz vom 13. Mai 1991, 2. August 1991
und 4. August 1992 geltend gemachte offenkundige
Vorbenutzung (vgl. oben Abs. III) beruht angeblich auf
einer am 10. Oktober 1984 ohne Geheimhaltungsverpflichtung
erfolgten Einnahme des Augenscheins von Modellen und
Zeichnungen eines Adapters der Beschwerdefiihrerin selbst.
Die Kammer erachtet es fir erforderlich festzustellen, daB
wahrend des gesamten Beschwerdeverfahrens diese

Herrn Prellwitz angeblich gezeigten Modelle und
Zeichnungen von der Beschwerdefihrerin nicht als Beweis-
mittel angeboten wurden. Uberdies hat sie keine Griinde
genannt, die erklaren, warum sie - in Abweichung von einer
als normal zu erachtenden Vorgehensweise - ihre eigene
Vorbenutzung nicht bereits wahrend der im April 1986
endenden Einspruchsfrist, sondern erst mit ihrer Beschwer-
debegriindung vom 2. August 1991 geltend gemacht hat. Somit
ist festzustellen, daB das "was" der offenkundigen
Vorbenutzung durch eine Erklarung eines benannten Zeugen
Uber eine ca. sieben Jahre zuruckliegende Einvernahme des
Augenscheins technischer Sachverhalte als einziges
Beweismittel substantiiert wird.

Es ist bereits im Zusammenhang mit einer mindlichen Offen-
barung festgestellt worden, daB keine Verpflichtung gemas
Artikel 114 (1) EPU bestehe, Sachverhalte umstrittener
Tatsachen zu ermitteln, die 12 Jahre zuriuckliegen (vgl.

T 60/89, ABl. EPA 1992, 268, Abs. 3.1.1) und daB ferner
nicht mit Sicherheit angenommen werden koénne, daf das
mindlich Offenbarte mit dem Inhalt eines volle drei Jahre
spater verfaBten Artikels identisch sei (vgl. T 153/88 -
3.3.3 vom 9. Januar 1991, unveroffentlicht, Abs. 7.4). Es
erscheint der Kammer unwahrscheinlich, da8 ein Zeuge -
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allein aus seiner Erinnerung heraus - mit Sicherheit
Auskunft uUber die technischen Details eines Gegenstandes
geben kann, den er vor mehr als sieben Jahren in Augen-
schein genommen hat. Aus diesem Grunde halt die Kammer
eine mehrere Jahre zurickliegende Inaugenscheinnahme - im
Rahmen einer eidesstattlichen Erklarung oder einer Zeugen-
einvernahme - als alleiniges Beweismittel der technischen
Merkmale eines angeblich vorbenutzten Gegenstandes schon
aufgrund des langen Zeitraums fir ungeeignet. Dariber
hinaus sind in den eingereichten Erklarungen 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 Grinden erachtet die Kammer
den technischen Inhalt der ersten behaupteten Vorbenutzung
"Prellwitz", d. h. "was" in Augenschein genommen wurde,
flir nicht ausreichend substantiiert.

Die Schreiben des Herrn Claus Zimmermann vom 26. Marz 1991
und des Herrn Karl F. Zimmermann vom 28. Mai 1991 (vgl.
oben Absatz 3) geben weder das Datum (wann) noch die
konkreten Umstédnde (wie) der behaupteten offenkundigen
Vorbenutzung an. Ferner ist keinerlei Beweismittel fur die
Lage der nicht in der Zeichnung 523-0550 enthaltenen
Fuhrungslécher (was) prazisiert. Aus diesen Grunden
erachtet die Kammer diese zweite behauptete Vorbenutzung
als nicht ausreichend substantiiert.

Neben den Mdngeln des fehlenden genauen Ausstellungsdatums
und der ungenauen Angabe des Ausstellungsortes ist die
Kammer vor allem der Auffassung, daB bei der dritten
behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "Chacon" (vgl. oben
Absatz V) nicht uUberprifbar ist, "wie" der 6ffentlichkeit
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die "Fuhrungsflucht" der Fihrungsbohrungen zuganglich
gemacht worden sein soll. Es ist nicht dargelegt, daB der
Zusammenbau des ausgestellten Gegenstandes durch die
benannte Zeugin von der Offentlichkeit beobachtet werden
konnte. Auf der eingereichten Photographie sind keinerlei
technische Details erkennbar, vor allem nicht die Lage der
Fihrungslocher. In Abwagung der realen Umstdnde halt es
die Kammer fur wahrscheinlicher, daB nicht nur die erste

o Fihrungsplatte aus einem Ublichen kostengiinstigeren
undurchsichtigen Material hergestellt war und damit die
Fihrungslécher der dritten Fuhrungsplatte abdeckte,
sondern daB auch ein sachkundiger Besucher beim Betrachten
des ausgestellten Gegenstandes den behaupteten Versatz der
Mittelpunkte der Fihrungslécher wegen seiner kleinen Gréfe
visuell nicht erkennen konnte. Aus den vorstehenden
Grunden reicht im vorliegenden Fall die Vorgebrachte
Tatsache der Ausstellung allein nicht aus, um ausreichend
zu substantiieren, "wie" der Offentlichkeit die
erfindungswesentlichen Merkmale des Streitpatents
zugédnglich gemacht worden sein sollen.

Aus den vorstehend genannten Grinden erachtet die Kammer
die dritte behauptete offénkundige Vorbenutzung "Chacon"
fir nicht ausreichend substantiiert.

1.4 Wie in Abs. 1.1 bis 1.3 oben im einzelnen angegeben ist,
sind die von der Beschwerdefiihrerin &uferst verspitet
vorgebrachten drei behaupteten offenkundigen
Vorbenutzungen nicht ausreichend substantiiert. Sie sind
deshalb als nicht relevant anzusehen und bleiben nach
Artikel 114 (2) EPU unbericksichtigt.
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Der gultige Anspruch 1 entspricht dem Wortlaut des
erteilten Anspruchs 5 und enthalt zusatzlich Merkmale, die
in der urspringlichen Beschreibung Seite 17, Zeile 4,
Seite 4, Zeilen 10 bis 35, sowie in der urspringlichen
Zeichnung der Figur 8 offenbart sind. Der nunmehrige
Anspruch 2 entspricht dem urspringlichen Anspruch 6, der
nunmehrige Anspruch 3 dem urspringlichen Anspruch 13. Die
weiteren Anderungen der Beschreibung beschranken sich auf
die Anpassung an den sachlichen Inhalt des nunmehr
gultigen Anspruchs 1 und auf die Wirdigung des Standes der
Technik. Die nunmehr giltigen Unterlagen des Streitpatents
sind daher im Hinblick auf Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU
nicht 2zu beanstanden.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiuhrerin in

Abs. VIII-b legt das funktionelle Merkmal "daB jeweils ein
in eines der Fihrungslécher der ersten Fuhrungsplatte
eingesetzter Adapterstift jeweils nur in eines der
Fihrungslécher der dritten Fihrungsplatte eindringen kann"
die GréBe des Durchmessers der Fihrungslocher der ersten
Fihrungsplatte als wesentlichen Parameter fest. Die
weiteren Merkmale des kennzeichnenden Teils des

Anspruchs 1 bringen in funktioneller Form zum Ausdruck,
daB gemdBf der Lehre der urspringlichen Figur 6 innerhalb
der Projektion der quadratischen Flache, die von vier
nebeneinander angeordneten Fihrungsléchern der ersten
Fihrungsplatte aufgespannt wird, auf die zweite Fihrungs-
platte jeweils héchstens ein Fihrungsloch angeordnet ist,
um den zu erzielenden Anschluf der gegenseitigen Berihrung
von Adapterstiften zu gewahrleisten. Von einer Uber-
bestimmung des Merkmals "Fihrungsflucht", das eine
Anordnung der Mittelpunkte der drei von einem Stift durch-
setzten Fihrungslécher auf einem Strahl betrifft, kann
deshalb nicht die Rede sein. Somit geniigt Anspruch 1 in
seiner derzeit gliltigen, geanderten Fassung Artikel 84
EPU.
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Prioritat des Anspruchs 1

Die von der Beschwerdegegnerin in Absatz IX-b angezogene
Entscheidung T 85/87 befaBt sich nicht mit Unter-
kombinationen von Merkmalen einer technisch und baulich in
sich zusammenhdngenden Vorrichtung, sondern mit den
technisch voneinander unabhidngigen Alternativen eines eine
allgemeine chemische Formel enthaltenden Stoffanspruchs.
Sie erkennt nur denjenigen der vom Anspruchswortlaut
umfaften und alternativ beanspruchten Stoffe die Unions-
prioritat zu, deren Substituenten in den Prioritatsunter-
lagen identisch offenbart sind. Andererseits hat die
Kammer in ihrer Entscheidung T 16/87, ABl. EPA 1992, 212,
Abs. 5 festgestellt, daB ein nach dem Prioritatstag
hinzugefugtes Merkmal nur dann nicht zum Verlust des
Prioritatsrechts fihrt, wenn dieses Merkmal kein wesent-

licher Bestandteil der Erfindung ist.

.In diesen Entscheidungen und in anderen Entscheidungen der

Beschwerdekammern wird jedoch anerkannt, das die
Berechtigung zur Inanspruchnahme einer Prioritat davon
abhangt, ob das Prioritatsdokument dieselbe Erfindung
offenbart wie diejenige, die in einer Nachanmeldung -
beansprucht wird.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 definiert - auBer den
alternativen Rasterabweichungen - keinerlei sachliche
bauliche Alternativen, sondern einen einzigen technisch
zusammenhangenden Gegenstand. Nach Auffassung der Kammer
ist das wirksame Prioritatsdatum durch das Offenbarungs-
datum seiner in ihm untrennbar verankerten erfindungs-
wesentlichen Merkmale bedingt. Hierzu gehdért im Fall des
Anspruchs 1 des Streitpatents insbesondere die in seinem
kennzeichnenden Teil definierte "Fihrungsflucht". Nach den
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Angaben des Prioritatsdokuments, insbesondere Seite 2,
Abs. 3 und Seite 7, Zeilen 13 bis 17, bestimmt der Durch-
messer der Fuhrungslocher der dritten (mittleren)
Fihrungsplatte das "AuslenkmaB" der Adapterstifte und
beschrankt den Bewegungsspielraum ihrer Spitzen auf "am
nachsten liegende Fuhrungslécher" der zweiten Fuhrungs-
platte. Eine Fihrungsflucht und eine eindeutige
Beschrankung des Bewegungsspielraums der Stiftspitzen auf
nur ein Loch der zweiten Fihrungsplatte sind den
Prioritatsunterlagen nicht entnehmbar, sondern ausschlieB-
lich in den urspringlichen Unterlagen der europdischen
Patentanmeldung offenbart. Die im kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 1 definierte "Fihrungsflucht" stellt ein zur
Lésung der im 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 im Prioritats-
dokument DE-3 344 457.9. Dem Gegenstand des Anspruchs 1
ist daher nur die Prioritat des europdischen Anmeldetags
des Streitpatents vom 7. Dezember 1984 zuzuerkennen. Damit
ist Dokument D2, dessen technischer Inhalt uUbrigens mit
dem des Prioritdtsdokuments DE-3 344 457.9 identisch ist,
als Stand der Technik gemd@B Artikel 54 (2) EPU zu berick-
sichtigen.

Neuheit

Der vorstehend in Absatz 3.2 dargelegte Sachverhalt stellt
auch den Grund dar, warum sich die Lehre des Dokuments D2,
das dem Prioritatsdokument sachlich vollstandig
entspricht,'auf die im Oberbegriff des Gattungsbegriffs
des Anspruchs 1 enthaltenen Merkmale und das Merkmal
beschrankt, daB8 die Adapterstifte im eingesetzten Zustand
eine linear verlaufende Achse aufweisen.

ceofeen



20 T 441/91

4.2 In der urspringlichen Handzeichnung der Figur 4 des
Dokuments D5 werden die Fuhrungslécher der dritten
Fuhrungsplatte von dem schrdg verlaufenden Stift nicht
mittig durchsetzt und sind - in Ubereinstimmung mit der
Gesamtoffenbarung des Dokuments D2 - als konzentrisch zu
den Fuhrungsléchern der ersten Fihrungsplatte angeordnet
interpretierbar. Erst in der am 30. Marz 1984 einge-
reichten Reinzeichnung der Figur 4 erscheint ein mittiger

- Durchsatz, der einen lateralen Versatz der Mittelpunkte
der Fuhrungslécher in der dritten Fuhrungsplatte gegenuber
denen der ersten Fihrungsplatte vortauscht. Nach
Auffassung der Kammer sind die beiden Zeichnungen der
Figur 4 durchaus als zusammengehdrige Beweismittel im
Sinne der Entscheidung T 77/87 zu werten. Da das bei
mangelnder sachlicher Ubereinstimmung zu konsultierende
Originaldokument sich widerspruchsfrei in die Gesamtoffen-
barung des Dokuments D2 eingliedert, ist es dem Fachmann
ohne weiteres gegeben, in dem lateralen Versatz der
Reinzeichnung einen Zeichenfehler zu erkennen und ihn
nicht als Lehre zum technischen Handeln zu bewerten. Nach
Auffassung der Kammer ist es deshalb gerechtfertigt, den
lokalen Versatz der Mittelpunkte der Fuhrungslécher der
ersten und dritten Fihrungsplatte in der Reinzeichnung der
Figur 4 als eine fehlerhafte Offenbarung anzusehen, die
gemadB der stidndigen Rechtspraxis des EPA nicht als Standi
der Technik gilt. Eine Interpretation der Reinzeichnung
der Figur 4 im Sinne der beanspruchten "Fuhrungsflucht"
erachtet die Kammer Uberdies als eine unzulédssige ex-post-
facto-Analyse, die erst in Kenntnis der Lehre des Streit-

patents moéglich ist.

Des weiteren stiitzt sich die Ableitung der "Fihrungs-
flucht" als technisches Merkmal auf Abmessungen, die einer
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schematischen Darstellung entnommen werden. Die Kammer hat
bereits in einem anderen Zusammenhang entschieden, daB ein
solches Merkmal nicht zur Offenbarung eines Dokuments
gehért, wenn es im Widerspruch zur Lehre der Beschreibung
steht; vgl. T 56/87, ABl. EPA 1990, 188. In der
Beschreibung des Dokuments D2 wird das AuslenkmaB a der
Adapterstiftspitze kausal ausschlieBlich auf die GroBe des
Fihrungslochs der dritten Fihrungsplatte zuruckgefuhrt.
Eine Realisierung dieses AuslenkmaBes a durch lateralen
Mittelpunktversatz (Fihrungsflucht) steht hierzu in einem
technischen Widerspruch.

Aus den vorstehend genannten Grinden wird der Adapter
gemaf Anspruch 1 - entgegen der Auffassung der Beschwerd-
efihrerin gemd8 Absatz VIII-b und VIII-c durch das
Dokument D2 nicht neuheitsschadlich vorweggenommen. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 ist also neu im Sinne von
Artikel 54 EPU.

inderis ati it

Ausgehend vom ndchstliegenden Stand der Technik gemés
Dokument D2 liegt dem Streitpatent objektiv die Aufgabe
zugrunde, diesen bekannten Adapter dahingehend weiter zu
entwickeln, daB eine gegenseitige Berithrung von Adapter-
stiften ausgeschlossen ist.

Diese Aufgabe wird anspruchsgemidf dadurch gelést, das
a) "die Flihrungslécher der dritten Fihrungsplatte, die
den auBer Raster befindlichen Fihrungsloéchern der

zweiten Flihrungsplatte entsprechen, weniger weit als
diese vom Raster abweichen, derart, daB sie in
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Fahrungsflucht zwischen den jeweils zwei ent-
sprechenden Fihrungsléchern in der ersten und der
zweiten Fihrungsplatte liegen";

b) "daB jeweils ein in eines der Fuhrungslocher der
ersten Fihrungsplatte eingesetzter Adapterstift
jeweils nur in eines der Fihrungslécher der dritten
Fihrungsplatte eindringen kann"; und

c) "daB dieses Fihrungsloch der dritten Flhrungsplatte
den Adapterstift ohne Berithrung mit anderen Adapter-
stiften jeweils in ein vorgebbar zugeordnetes
Fihrungsloch der zweiten Fuhrungsplatte lenkt.

Wahrend das "Taumelkreisprinzip" gemaB Dokument D2 nur
dessen Radius R maximal vorgibt, und die Adapterstift- -
spitze beliebige Polarkoordinaten r< R undY einnehmen
kann, legt das obige Merkmal a) in bezug auf den Mittel-
punkt des Fihrungslochs der ersten Fuhrungsplatte nunmehr
vor allem die Polarkoordinate ¢ der Adapterstiftspitze im
Taumelkreis praktisch fest und beschrankt damit die
Beweglichkeit der Adapterstiftspitze auf einen Bruchteil
des Taumelkreisumfangs. Merkmal b) stellt eine
Dimensionierungsvorschrift fir die GroéBe der Fuhrungs-
lécher in der ersten Fihrungsplatte dar und Merkmal c)
erfordert eine Anpassung der GréBe der Rasterdichte in den
drei Fihrungsplatten.

Die Merkmale a, b und c werden nach Auffassung der Kammer
durch keines der im Verfahren genannten Dokumente nahe-
gelegt. Dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
und insbesondere Dokument D2 fehlt vor allem jegliche
Ahregung, einer dritten (mittigen) Flihrungsplatte eine
andere Funktion zu geben als das maximale AuslenkmaB der
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Adapterstifte festzulegen. Somit erhalt der Fachmann durch
den Stand der Technik keinerlei Anregung, die Fixierung
dertf-Koordinate des Taumelkreises dazu zu benutzen, um
gemeinsam mit einer Rasterdichtenanpassung gegenseitige
Berihrungen der Adapterstifte zu vermeiden. Eine solche
Beschrankung der Beweglichkeit der Adapterstiftspitze
innerhalb der aus Dokument D2 bekannten Taumelkreisflache
konzentrisch zu einem Fihrungsloch der ersten Fihrungs-
platte Ubersteigt nach Auffassung der Kammer die von einem
Fachmann zu erwartenden Fahigkeiten.

Der aus Dokument D6 bekannte Drei-Platten-Adapter benutzt
anstelle des Taumelkreisprinzips die elastische Auslenk-
barkeit der Adapterstifte, um die Fihrungslécher in der
zweiten Fihrungsplatte zu durchsetzen und liegt daher vom
Gegenstand des Anspruchs weiter entfernt. Dokument D1
betrifft einen Zwei-Platten-Adapter und Dokument D5 stellt
einen Stand der Technik gemaB Artikel 54 (3) EPU dar, der
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
auszuschliefen ist.

Aus den in Absatz 5.1 bis 5.4 dargelegten Grinden beruht
der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU.

Anspruch 1 genigt, wie oben dargelegt, auch den sonstigen
Erfordernissen des Ubereinkommens im Sinne von Artikel 102
(3) EPU. Er kann daher in der nunmehr giiltigen Fassung
aufrechterhalten werden. Die von Anspruch 1 abhdngigen
Anspriche 2 und 3 betreffen zweckmdfBige Ausfuhrungsarten
des Gegenstandes des Anspruchs 1 und kénnen somit
gleichfalls aufrechterhalten werden.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurlickverwiesen mit
der Auflage, das europdische Patent 0 149 776 nunmehr mit
- den am 17. Juli 1992 eingereichten Unterlagen in ’
gedndertem Umfang aufrechtzuerhalten, in denen in
Spalte 1, Zeilen 59 bis 61, die Worte von "und" bis
einschlieBlich "gewdhrleistet" zu streichen sind.

Die Geschidftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
4 Y>, -
.M. Beer G.D. Paterson
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