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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdef udhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 30. April 1992 zur Post gegebene Zw schenent schei dung
der Ei nspruchsabteilung Uber die Fassung, in der das
Patent Nr. 0 261 490 in geandertem Unfang

aufrecht erhal ten werden kann, die am 30. Juni 1992

ei ngegangene Beschwer de ei ngel egt und gl eichzeitig die
Beschwer degebihr entrichtet. D e Beschwerdebegrindung

i st am 29. August 1992 ei ngegangen.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hinblick auf
Arti kel 100 (a) EPU angefochten worden.

I n ei ner mindlichen Verhandlung am 1. April 1992 hat die
Ei nspruchsabtei l ung di e Gewdhr barkeit eines Anspruches 1
gemalR eines Hilfsantrages in Aussicht gestellt. Nach der
nmindl i chen Ver handl ung, jedoch noch vor dem Erl a3 der
Ent schei dung durch di e Ei nspruchsabteilung, hat die
Patenti nhaberin mt einemam 7. April 1992 ei ngegangenen
Schrei ben einen neuen Hilfsantrag 1 eingereicht.

Mt ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung den
Haupt antrag der Patentinhaberin zurickgew esen und den
bei der mindlichen Verhandl ung vorliegenden Hilfsantrag,
wi e angekundi gt, als gewahrbar erachtet. Zu dem nach der
nindl i chen Ver handl ung ei ngereichten Hilfsantrag 1 hat
sie nicht Stellung genommen. In ihrer Entschei dung hat
di e Ei nspruchsabteilung i mwesentlichen die von der

Ei nsprechenden gel tend gemacht e of f enkundi ge

Vor benut zung ber tcksichtigt, wofir fol gende Beweismttel
angef dhrt wurden:

(D4) Zei chnung Nr. 90 415 00 862 des Gebl &ses DB W 201
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(D4a) Eidesstattliche Erklarung von Werner Neugebauer
vom 19. Sept enber 1990.

Mt ihrer Beschwerdebegrindung hat die
Beschwer def Ghrerin einen Hauptantrag und 5 Hilfsantrage
ei ngerei cht sowi e einen Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebihr. Mt dem Hauptantrag beantragt sie das
Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten

D e Fassung des Anspruches 1 des Hauptantrages | autet
wi e folgt:

"Radi alventilator mt jeweils axial beiderseits eines
genei nsanmen Antriebsnotors auf dessen ei nem bzw. anderem
Luf terwel | enende angeordnet en, ei nander identischen
Lufterradern mt jeweils Uber Speichen unter Freil assung
von tangential en Zw schenraunen mt in radi al em Abstand
zu einer auf der Lufterwelle befestigten Lufterradnabe
gehal t enem LUf t er schauf el kranz, dadurch gekennzei chnet,
dalR die Lufterrader (2 bzw. 3) einstickig aus Kunststoff
gespritzt und um ei nen Verdrehungs- Unf angsw nkel &
derart gegenei nander versetzt auf der Lufterwelle (4)
befestigt sind, daR die Speichen (22 - 25) des einen
Lufterrades (2) relativ zu den Speichen (32 - 35) des
anderen Lufterrades (3), in Achsrichtung (Lufterwelle 4)
gesehen, auf Licke angeordnet sind."

Auf einen Zw schenbeschei d der Beschwerdekammer hat die
Beschwer degegnerin (Ei nsprechende) zum Nachwei s der

gel tend gemacht en of f enkundi gen Vor benut zung noch
weitere Beweismttel eingereicht.

Am 20. April 1995 fand eine mindliche Verhandl ung vor
der Beschwerdekammer statt, wdhrend der di e Beschwerde-



1389.D

- 3 - T 0601/ 92

fahrerin gemaR einemHi I fsantrag 1 eine Vorlage an die
G of3e Beschwer dekanmer beantragt und in einem zweiten
Hi | fsantrag ei nen Satz neuer Anspriche eingereicht hat.
Die mt der Beschwerdebegrindung ei ngereichten
Hlfsantrédge 2 bis 5 wrden als Hilfsantradge 3 bis 6
aufrecht er hal ten

Mt demH |l fsantrag 1 wurde fol gende Frage an die G ole
Beschwer dekanmer ei ngereicht:

"Kann bei einemin Serie produzierten Produkt, hier

ei nem Radi al ventilator mt zwei Speichen-Lifterradern,
ein lediglich bei einem Teil dieser Produkte rein
zuféllig und wenn dber haupt dann zum ni cht

er fi ndungsgenméflen Zweck und ohne di e erfindungsgenélie
Wrkung auftretendes all genei nes Merkmal, hier aufgrund
ei ner Montagehil fe zur Verhinderung ei ner Befestigung
bei der Lufterrader mt fal scher Schaufel krimung, ei nem
er fi ndungsgenéfR3en pl anmali gen Einsatz eines speziellen
Mer kmal s aus dem vorgenannten al | genei nen Merkmal bei
all en Produkten der Serie, hier gegenseitiger Versatz
der beiden Lufterrader einer Welle auf Lucke, bei einer
ander en Aufgabenstellung, hier

Bet ri ebsger auschm nderung, und bei anderer Wrkung, hier
Konpensati on von gegenseitigen, betriebsnmilig
auftretenden Unwuchten und gegenseitigen axial en

Luft stromungen, neuheitsschadlich entgegenst ehen?”

Di e gultige Fassung des Anspruches 1 des Hilfsantrages 2
lautet wie fol gt:

"Verfahren zur Herstellung gerauscharner Radi al -
ventilatoren mt jeweils axial beiderseits eines
genei nsanen Antriebsnotors auf dessen ei nem bzw. anderem
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Lift erwel | enende angeor dneten, einander identischen
Lufterradern mt jeweils Uber Speichen unter Freil assung
von tangential en Zw schenraunen mt in radi al em Abstand
zu einer auf der Lufterwelle befestigten Lufterradnabe
gehal t enem LUft er schauf el kranz, dadurch gekennzei chnet,
daR die Lufterrader (2 bzw. 3) einstickig aus Kunststoff
gespritzt und planmali g um ei nen Verdrehungs-

Unf angswi nkel & derart gegenei nander versetzt auf der
Lufterwell e (4) befestigt werden, dalR die Speichen (22 -
25) des einen Lufterrades (2) relativ zu den

Spei chen (32 - 35) des anderen Lufterrades (3), in
Achsrichtung (Lufterwelle 4) gesehen, auf Licke
angeordnet sind."

An di esen Anspruch 1 schlielRen sich die auf ihn
bezogenen Anspriche 2 bis 5 an.

V. Di e Beschwerdefdhrerin hat zur behaupteten of fenkundi gen
Vor benut zung angef thrt, dal3 zwar ei ner Vorbenutzung
ei nes Ventilators nach der Zei chnung D4 zugestinm und
di e Aussage des Zeugen, Werner Neugebauer, in der
ei desstattlichen Erkl arung vom 19. Septenber 1990 (D4a)
aner kannt werden konne, dal3 aber die Vorbenutzung im
patentrechtlichen Sinne bestritten werde, d. h. dalR die
Lehre, wie sie in dem angefochtenen Patent angegeben
sei, dem vorbenutzten Gegenstand nicht zugrunde |i ege.
Es kdnne zwar sein, dal3 bei einigen der vorbenutzten
Ventilatoren die Lufterrader so befestigt sind, dal die
Spei chen des einen Lufterrades relativ zu den Spei chen
des anderen Lufterrades, in Achsrichtung gesehen, auf
Lucke angeordnet sind; dies ergebe sich jedoch rein
zuféallig, we auch aus der eidesstattlichen
Er kl &rung (D4a) hervorgehe.

1389.D Y
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Zur LOsung der Aufgabe sei es wesentlich, dal in
Achsrichtung gesehen, die Speichen des einen Liufterrades
ungefahr mttig auf Licke gegeniber den Speichen des
anderen LuUfterrades angeordnet sind, da dadurch
Unwucht en wei t gehend ausgegli chen werden und zudem ein
axi al er Luftstrom verm ndert und dadurch

Luft stronmungsger dusche reduziert werden. Eine derartige
Anor dnung ergebe sich bereits aus dem Inhalt des
Anspruches 1 in Verbindung mt der Beschreibung. D e
Anor dnung Spei che auf Licke sei eindeutig dann nicht
gegeben, wenn di e Spei chen des einen Lufterrades, bei
axi al er Durchsicht, im Schatten der Speichen des anderen
Lufterrades |iegen. Ei ne Anordnung bei der die Speichen
genau mttig auf Licke |iegen, kénne zwar vorteil haft
sein, sei jedoch nicht unbedingt erforderlich.

Der Ventil ator des angefochtenen Patents wurde an Hand
eines Modells erl&utert. Dabei wurde darauf hi ngew esen,
dall es sich umein billiges Massenprodukt handelt, bei
dem di e Lufterréader einstickig aus Kunststoff gespritzt
seien und auf ein zusatzliches Auswuchten i m all genei nen
verzi chtet werden solle.

Cegenuber dem of f enkundi g vorbenut zten Ventil ator sei

der Ventil ator des angefochtenen Anspruches 1 des

Haupt antrages neu, da mt dem vorbenutzten Ventil ator
di e Lehre der Anordnung der Lufterrader, Speiche auf
Licke, nicht verwirklicht sei. Eine zuféallige

Vor wegnahnme koénne nicht als neuheitsschadlich in
Betracht gezogen werden, da eine Erfindung aus Aufgabe
und LOsung bestehe und bei einer zufalligen Vorwegnahne
ei ne andere Aufgabe vorliege. D e Beschwerdefuhrerin hat
zur Stitzung i hrer Argunente auf verschi edene Koment are
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sow e auf die Entscheidungen T 98/84, T 161/82 und
T 208/ 88 hi ngew esen.

D e Beschwerdefdhrerin hat in di esem Zusammenhang di e
Frage an die G olRRe Beschwerdekanmer vorgel egt
(Hlfsantrag 1).

Zur erfinderischen Tatigkeit hat die Beschwerdefthrerin
vor gebracht, dafll die i mangefochtenen Patent angegebene
Lehre aus der offenkundi gen Vorbenutzung nicht zu

ent nehmen sei und der Fachmann damt nicht zum Pat ent

gel angen kénne. Das Probl em der Unwucht trete vor allem
bei LuUfterréadern mt wenig Speichen auf. Der offenkundig
vorbenutzte Ventilator weise Liufterrdder mt einer hohen
Anzahl von Speichen, namich 11 Speichen, auf.

Zum Anspruch 1 des Hil fsantrages 2, der sich auf ein
Verfahren zur Herstellung richtet, hat die
Beschwer def Uhrerin auf den all geneinen Inhalt der
urspringlichen und erteilten Unterl agen hi ngew esen,
worin inplizit das Herstellungsverfahren offenbart sei.
Auch sei der Schut zberei ch gegeniber der erteilten
Fassung des Anspruches 1 nicht erweitert, so dald
Artikel 123 (2) und (3) EPU nicht verletzt sei.

D e Beschwerdef ihrerin beantragt auch di e Rickzahl ung
der Beschwer degebuhr, da Verfahrensfehler der Vorinstanz
vorl agen. Hi erzu hat sie angegeben, dalR sie durch eine
pl 6t zI i che Anderung der Meinung der Ei nspruchsabteil ung
bereits zu Begi nn der abgehal tenen niindl i chen

Ver handl ung uberrascht worden sei, und dal3 die

Ei nspruchsabtei l ung zu dem nach der mindlichen

Ver handl ung gestellten H |l fsantrag, der als erster

Hi | fsantrag bezei chnet wurde, nicht Stellung genomren
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hat und daher der Anspruch auf rechtliches Gehdr nach
Artikel 113 (1) EPU verletzt worden sei.

D e Beschwerdegegnerin hat fol gendes vorgebracht:

Bei den of fenkundi g vorbenutzten Ventil atoren seien die
Ventil atorrader zwar nicht plannmaf3i g so angeor dnet

wor den, dal} di e Speichen des einen Lufterrades auf Licke
des anderen Lufterrades | agen, doch seien bei dem

vor genomenen Mont ageverfahren und der hohen Anzahl, die
sogar bei ca. 130 000 fiur einen einzigen Kunden |iege,
mehrere Ventilatoren mt santlichen Merknmal en des
Anspruches 1 des Hauptantrages hergestellt und

ausgel iefert worden. Bei den Ventilatoren mt

11 Spei chen und 29 Schaufel n, nach der Zei chnung D4,
ergebe sich als statistischer Mttelwert eine
Fertigungsquote von 89 % sol cher Gebl &se mt den

Mer kmal en des Anspruches 1 des Hauptantrages. Der
Cegenstand di eses Anspruches 1 sei daher
neuhei t sschéadl i ch vorweggenonmen.

Di e Beschwerdegegnerin hat ein Mdell vorgefihrt, das
angebl i ch dem of f enkundi g vorbenut zten Ventil at or

ent sprach. Unwucht probl enme best inden i m al | genei nen bei
den vorbenut zten CGebl &sen nicht. Die Ventil atorréader
wir den nur auf besonderem Winsch des Kunden
ausgewucht et .

Zum Hi | fsantrag 1 der BeschwerdefUhrerin hat die
Beschwer degegnerin vorgetragen, dall eine Vorlage der von
der Beschwerdef Uhrerin gestellten Frage an die G ol3e
Beschwer dekammer nicht erforderlich sei, da keine
unterschi edl i che Rechtsprechung in dieser Hinsicht

vorli ege.
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Si e war zudem der Auffassung, dalR der Anspruch 1 des

Hi | f santrages 2 gegen Artikel 123 (2) und (3) EPU
verstofle, da aus den urspringlichen Unterl agen weder
explizit noch inplizit ein Herstellungsverfahren
hervorgehe, bei demdie Lufterrader plannmal3ig so
angeordnet wirden, wie es in diesem Anspruch 1 angegeben
ist. Auch sei dadurch der Schutzberei ch gegentber der
erteilten Fassung erweitert worden, da nach

Artikel 64 (2) EPU sich der Schutzbereich nicht nur auf
das Herstellungsverfahren sondern auch auf das
hergestel lte Produkt erstrecke. Uberdies handele es sich
bei dem Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 nicht um einen
echten Herstell ungsanspruch, da die neisten Merkmal e auf
ei nen Cegenstand gerichtet seien.

Zum Ver f ahren vor der Einspruchsabteilung hat die
Beschwer degegnerin klargestellt, dall als erste Handl ung
bei der dort abgehal tenen mindli chen Verhandl ung ei ne
Besi chtigung des mtgebrachten Mdells stattgefunden
hat. Erst daraufhin habe die Ei nspruchsabteilung ihre
Mei nung geandert.

Ant r &ge

Di e Beschwerdefidhrerin beantragt, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und di e Aufrechterhal tung des
Pat ent s,

a) we erteilt (Hauptantrag);

b) mt Ansprichen 1 bis 5 w e eingereicht wahrend der
niundl i chen Verhandl ung (H | fsantrag 2);



-9 - T 0601/ 92

c) gemalR Hilfsantrédge 3 bis 6 (H |fsantrage 2 bis 5,
ei ngereicht mt Schrei ben vom 28. August 1992);

auller dem beantragt di e Beschwerdef Ghrerin:

d) die Vorlage einer Frage an die G olde
Beschwer dekanmer, wenn dem Haupt antrag nangel s
Neuheit nicht stattgegeben wird (Hilfsantrag 1);

e) sow e die Rickzahl ung der Beschwer degebuhr.

D e Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr inde

1389.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Gel tend gemacht e of f enkundi ge Vor benut zung

Das Cebl 4&se nach der Zeichnung (D4) und der

ei desstattlichen Erkl aung (D4a) wurde wahrend der
nindl i chen Ver handl ung von der Beschwerdefihrerin als
of f enkundi g vorbenutzt und damt als Stand der Technik
nach Artikel 54 (2) EPU anerkannt. Es ist deshalb
unbestritten, dafl durch di e offenkundi ge Vorbenutzung
ei n Radi al ventil ator bekannt geworden ist, mt jeweils
axi al beiderseits eines genei nsanen Antriebsnotors auf
dessen ei nem bzw. anderem Lufterwel | enende angeor dnet en,
ei nander identischen Lufterradern mt jeweils Uber

Spei chen unter Freilassung von tangential en Zw schen-
raumen mt in radi al em Abstand zu einer auf der
Lifterwel | e befestigten Lufternabe gehal tenem Liufter-
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schauf el kranz, wobei die Lufterrader einstickig aus
Kunststoff gespritzt sind.

Es wurde von der Beschwerdef dhrerin auch eingeréaunt, dafl3
durch di e angewandte Ventil atornontage zufalligerweise
Venti |l atoren vor komren koénnen, bei wel chen die

Luf terrader um ei nen Verdrehungs- Unf angswi nkel derart
gegenei nander versetzt auf der Lufterwell e befestigt
sind, dalR die Speichen des einen Liufterrades relativ zu
den Spei chen des anderen Lufterrades, in Achsrichtung
gesehen, auf Liucke angeordnet sind.

Auf grund der nichtbestrittenen Tatsachen, dalR soviele
Cebl &se gendall der Zei chnung (D4) verkauft und dalR diese
Gebl ase gemal3 der eidesstattlichen Erkl arung (D4a) ohne
Systematik, in der jeweiligen zufdalligen Drehw nkel | age
der Speichen der beiden Lufterrader zuei nander,
zusamengebaut worden sind, ist es fur die Kanmer Uber

j eden vernunftigen Zweifel hinaus wahrscheinlich, dal

m ndestens ein Gebl 4&se verkauft worden ist, bei demdie
Spei chen des einen Lufterrades relativ zu den Spei chen
des anderen Lufterrades, in Achsrichtung gesehen, auf
Lucke angeordnet sind. Dieser verkaufte konkrete
Cegenstand i st daher als Stand der Technik im Sinne des
Artikels 54 (2) EPU zu betrachten.

Haupt antrag - Neuheit (Patentanspruch 1)

Da durch die of fenkundi ge Vor benut zung m ndestens ein
Ventilator mt santlichen Merkmal en des angef ocht enen
Anspruches 1 vor dem Annel detag des Patents verkauft
worden ist, ist der Gegenstand des Anspruches 1 nicht
mehr neu im Sinne des Artikels 54 EPU
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Der Schut zberei ch des européi schen Patents wi rd durch
den I nhalt der Patentanspriche bestimt

(Artikel 69 (1) EPU). Zwar ist bei der Auslegung von

t echni schen Merkmal en des Pat entanspruches der
Gesanmtinhalt des Patents zugrunde zu | egen, doch nissen
di e Patentanspriche den CGegenstand angeben, fir den
Schut z begehrt wird (Artikel 84 EPU). Der Schutzbereich
kann daher nicht allein nur auf eine in der Beschreibung
angegebene Lehre gestitzt werden. Wenn die
Beschwer def Ghrerin den wesentlichen Unterschied zw schen
dem Gegenstand des Patents und der of f enkundi gen

Vor benut zung in der Lehre sieht, die Ventilatorrader so
anzuordnen, dafll bei den Ventilatoren die Speichen des

ei nes Ventil atorrades gezwungener maf3en auf Licke des
anderen Ventilatorrades zu |iegen konmmen, so nuf3 di eses
unt erschi edl i che Merkmal im Anspruch 1 klar zum Ausdruck
kommen. Der auf einen Gegenstand gerichtete Anspruch i st
i mvorliegenden Fall hierfdr jedoch nicht geeignet.

Bei m Ver gl ei ch des Gegenstandes nach dem angef ocht enen
Pat ent und dem of f enkundi g vor benut zt en Gegenstand i st
auch zu beachten, dal beide in der bekannten Funktion
als Ventilator eingesetzt sind und der angefochtene
Anspruch 1 nicht auf eine besondere Verwendung gerichtet
I st.

D e Beschwerdef ihrerin konnte wahrend der mindlichen
Ver handl ung kei ne konkreten Unterschi ede vorbringen,
obwohl sie dazu von der Kammer aufgefordert wirde. D e
von der Beschwerdefihrerin stets hervorgehobene Wrkung
erlaubt imvorliegenden Fall keine Festlegung

i rgendwel cher inplizit vorhandenen gegenstandlichen

Unt er schi ede.
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Di e von der Beschwerdef Uhrerin angegebenen
Ent schei dungen stehen der Auffassung der
Beschwer dekammer ni cht ent gegen

So geht aus der Entscheidung T 161/82 hervor, dal3 bei

ei ner Vorwegnahnme mt Zufall scharakter ohne einer

genei nsanen techni schen Aufgabe besonders sorgféltig
abzuwagen sei, was billigerweise als vom Anspruch erf alt
gelten kann und was tatsachlich aus der

Vorverof fentlichung hervorgeht. Bei demin dieser

Ent schei dung behandel ten speziellen Fall ist ein

tat sachli cher gegenstandlicher Unterschied zw schen der
Ent gegenhal t ung und dem beansprucht en Gegenst and

auf grund ei ner unterschiedlichen Funktion festgestellt
wor den. So konnte dort ein im Stand der Technik

vor handener zweiter Schlitz nicht als Einsteckschlitz
betrachtet werden (vgl. Abschnitt 5). Dies trifft far
den vorliegenden Fall jedoch nicht zu, da bei der
baul i chen Uber ei nstimmung des vor bekannten Gegenst andes
und des Cegenstandes des angefochtenen Anspruches 1 kein
Unterschied in der Funktion erkennbar ist und somt ein
gegenstandl i cher Unterschied nicht ableitbar ist. D e
angegebene "sorgféalti ge Abwagung” ist nur dann rel evant,
wenn unterschi edliche Interpretationen in einer
Beurteil ung hi nei ngebracht werden kodnnen.

Nach der Entscheidung T 98/84 wird der Antrag auf
Aufrechterhal tung des Patents mt gednderten Unterl agen
wegen mangel nder erfinderischer Tatigkeit abgel ehnt.

| nf ol ge ei ner all genei nen Ausl egung eines Stoffes wird
dort ein Unterschi ed gegenuber dem nachst komrenden St and
der Technik festgestellt und die Neuheit anerkannt. Es

i st auch hierzu festzustellen, dal3 i mvorliegenden Fal
santliche bauliche Merknmal e des angef ocht enen



1389.D

- 13 - T 0601/ 92

Anspruches 1 bei m ndestens ei nem der offenkundig

vor benut zten Ventil atoren eindeutig auftreten, womt
kein Raum fir ei ne unterschiedliche Ausl egung gegeben
ist. D ese Entscheidung ist daher mt vorliegendem Fal
ni cht vergl ei chbar.

Nach der von der Beschwerdefihrerin weiterhin genannten
Ent scheidung T 208/88 wird die Neuheit der zweiten

ni cht - medi zi ni schen Verwendung bei gl ei cher technischer
Real i si erungsform anerkannt. Di e betroffene

Ver wendungser fi ndung zei gt eine neue Wrkung fur einen
bekannten Stoff auf, die zwar auch bei der nornal en
Verwendung fur den bekannten Zweck auftritt, die es aber
ernoglicht, diesen Stoff fir einen anderen Zweck mt

ei ner anderen Funktion einzusetzen. Imvorliegenden Fal

i st der Anspruch 1 des Hauptantrages jedoch auf einen
Cegenstand gerichtet und nicht auf eine Verwendung. Auch
| aBt der Wortl aut des Anspruches nicht auf eine
Verwendung schlielRen. Dieser Gegenstand nach Anspruch 1
ist mt seinen baulichen Merkmal en jedoch von m ndestens
ei nem der of f enkundi g vorbenutzten Ventilatoren nicht zu
unt er schei den

Auch di e von der Beschwerdefdhrerin wahrend der
nmindl i chen Ver handl ung vorgetragenen Stellen aus

ver schi edenen Komment aren si eht di e Beschwer dekanmer far
den vorliegenden Fall als nicht zutreffend an.

Der Gegenstand des Anspruches 1 des Hauptantrages i st
daher nicht nmehr neu i m Sinne des Artikels 54 (1),
(2) EPU.
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Frage an die G olRe Beschwerdekamrer (Hilfsantrag 1)

Di e eingereichte Frage ist imwesentlichen auf den

vor | i egenden speziellen Fall abgestellt und daher nicht
von grundsat zlicher Rechtsbedeutung. Dabei ist zu

bemer ken, dalR der Anspruch 1 des Hauptantrages auf einen
CGegenstand gerichtet ist und die von der Beschwerde-
fdhrerin genannte "Wrkung" auch bei dem of f enkundi g

vor benut zt en Gegenstand auftreten wird, da kein
Unterschi ed in den baulichen Merkmal en vorliegt. Der von
der Beschwerdef Uhrerin angesprochene unterschiedliche
Zweck, mt dem di e Anwendung der i m angefocht enen Patent
angegebenen Lehre angesprochen wird und der einen
Vergleich mt einemauf eine Verwendung gerichteten
Anspruch vernuten | &aBt, kommt im genannten Anspruch 1

ni cht zum Ausdr uck.

Uberdi es |iegt eine uneinheitliche Rechtsanwendung i m
Zusamenhang mt der Neuheit eines CGegenstandes nicht
vor. Die von der Beschwerdefthrerin angefihrten

Ent schei dungen sind mt demvorliegenden Fall nicht
ver gl ei chbar (vgl. Abschnitt 4.3 oben).

Der Antrag der Beschwerdefihrerin, die in Abschnitt 1V
genannte Frage der G olRen Beschwer dekanmer vorzul egen
(Artikel 112 EPU) wird daher abgel ehnt.

Pat ent anspr iche genmald Hil fsantrag 2

Zul assi gkeit der Anderungen (Artikel 123 (2) und
(3) EPU)

Der Anspruch 1 des zweiten Hil fsantrages ist gegeniber
der erteilten Fassung des Anspruches 1 dadurch geandert,
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dal am Begi nn des Anspruches 1 angefuhrt ist, "Verfahren
zur Herstellung geréauscharner Radial ventilatoren” und
dalR der Satzteil "um einen Verdrehungs-Unfangsw nkel &
derart gegenei nander versetzt auf der Lufterwelle (4)
befestigt sind" ersetzt ist durch "plannmalRig um einen
Ver dr ehungs- Unf angswi nkel & derart gegenei nander
versetzt auf der Lufterwelle (4) befestigt werden".

Di e Anderungen der Anspriiche 2 bis 5 betreffen die
Abstel lung auf ein Verfahren zur Weiterbil dung des
Ver f ahrens nach Anspruch 1 und beinhalten die gl eichen
Merknmale wie sie in den erteilten Ansprichen 2 bis 5
angegeben sind, lediglich imAnspruch 3 wrde das Wrt
"sind" in "werden" gedndert und i m Anspruch 4 wurde
"versetzt angeordnete" ersetzt durch "versetzte".

Artikel 123 (2) EPU

Dem Ei nwand der Beschwerdegegnerin, dald ein Verfahren
zur Herstellung gerauscharnmer Radialventilatoren mt dem
angef ihrten geandertem Merknmal des Anspruches 1 in den
ursprunglich eingereichten Unterlagen weder explizit
noch inplizit offenbart sei, kann die Kanmmer nicht

f ol gen.

I n den urspringlich eingereichten Unterlagen und in der
erteilten Patentschrift ist zwar explizit kein Verfahren
zur Herstellung geréauscharnmer Ventil atoren angegeben,
doch geht fur einen Fachmann aus demInhalt inplizit

ei ndeutig ein Verfahren zur Herstellung ger&uscharner
Ventil atoren hervor.

So soll gemal3 der genannten Aufgabe der Erfindung (vgl
urspringlich eingereichte Beschreibung Seite 1, letzter
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Absatz, sowie Spalte 1, Zeilen 16 bis 21 des erteilten
Patents) unter anderem ein Radi al ventil ator geschaffen
wer den, der nur ein geringes Betriebsgerausch aufwei st.
Auch ist bei der Losung der Aufgabe von der Lehre des
Anspruches 1 die Rede (urspringlich eingereichte
Beschrei bung Seite 2, erster Absatz und erteiltes Patent
Spalte 1, Zeilen 22 bis 24), die nach Minung der Kamrer
mehr beinhaltet als den rei nen Gegenstand, namich

Auf gabe und LOsung. Weiterhin schliel3t die Tatsache, dald
die Lufterrader fest nmontiert sind (vgl. urspringlich

ei ngerei chte Beschrei bung Seite 3, Zeilen 21 bis 24 und
Seite 4, Zeilen 21 bis 25; und erteiltes Patent

Spalte 2, Zeilen 25 bis 28 und Zeile 64 bis Spalte 3,
Zeile 4) ein, dal diese Lufterrader bei der Herstellung
des Ventilators nontiert werden

Aus der Beschrei bung geht zudem ei ndeutig hervor, dal
die Lufterrader planmalRig um ei nen Verdrehungsw nkel
gegenei nander versetzt werden (vgl. ursprunglich

ei ngerei chte Beschreibung Seite 4, Zeilen 21 bis 25; und
erteiltes Patent Spalte 2, Zeile 64 bis Spalte 3,

Zeile 4). Es ist darin angegeben (vgl. urspringlich

ei ngerei chte Beschrei bung Seite 2, Zeilen 23 bis 27 und
erteiltes Patent, Spalte 1, Zeilen 48 bis 53), dafll durch
den erfindungsgenéllen Versatz der beiden Lufterréader in
vorteil hafter Weise erreicht wird, dalR sich die

i nsgesant auf die Lifterwelle einw rkenden Riuttel kréafte
wei t gehend gegenseitig konpensieren und in ihrer
Gesantheit somt w rkungslos bl ei ben.

Daraus ist zu erkennen, dal} das einzige wesentliche
Mer kmal , das zur Loésung der hervorgehobenen Probl emati k
notwendi g i st, einen bestinmten Zusamenbau inmpliziert.



- 17 - T 0601/ 92

Ohne di esen Zusanmenbau gi bt es di esen Gegenstand nicht
und wird auch das Probl em ni cht gel 6st.

Die Merkmal e des Anspruches 1 des zweiten Hil fsantrages
sind daher in den urspringlich eingereichten Unterlagen
ausrei chend offenbart (vgl. auch Entscheidung T 243/ 89,
Abschnitt 3, in der einer H nzufigung einer anderen

Kat egori e i m Prifungsverfahren imH nblick auf

Artikel 123 (2) EPU zugestimmt wird).

Da di e Gegenstdnde der Anspriche 2 bis 5, die sich auf
di e urspringlich eingereichten Anspriche 2 bis 4 und 7
stutzen, die allgeneine Herstellung, die zu diesen
CGegenst anden fuhrt, voraussetzen, erfiullen auch die
gednderten Anspriche 2 bis 5 die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU

6.1.2 Artikel 123 (3) EPU

I n Anl ehnung an die Entscheidung T 5/90, Abschnitt 4,
sieht die Kammer mt dem durch das Produkt begrenzten
Her st el | ungsanspruch eindeutig das Erfordernis des
Artikels 123 (3) EPU erfullt. Dieser

Her st el | ungsanspruch kann nur verl etzt werden, wenn das
dadurch erzeugte Produkt in den Bereich des erteilten
Produkt anspruches fallt und zusatzlich noch das
spezielle Herstellungsnmerkmal "planmalRig ... befestigt
wer den” aufweist. Durch dieses Merkmal wrd das

Her st el | ungsverfahren beschréankt auf ein gezieltes
Zusanmenbauen und schlielB3t ein wllkurliches
Zusamenbauen aus. Der Anspruch 1 schrankt den

Schut zberei ch i mH nblick auf den erteilten Anspruch 1
daher eindeutig ein.

1389.D Y
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H erzu i st noch festzustellen, dal sich der Schutz eines
gul tigen Produktanspruches an sich auch auf ein

Her st el | ungsverfahren erstreckt, nach dem das Produkt in
al  genei ner Art hergestellt wird (vgl. Entschei dung

T 402/ 89, Abschnitt 2). Da imvorliegenden Fall nur ein
ei nzi ger wesentlicher Herstellungsschritt vorliegt,
kénnen auch kei ne Bedenken (w e sie in der Entschei dung
T 402/ 89 angef ihrt wurden) dahi ngehend entstehen, dal3 in
ei ni gen national en Verl etzungsverfahren nur Teile der
Herstel l ungsschritte als entschei dend herausgestellt

wer den.

Di e Kanmer sieht daher durch die Anderung der Kategorie
i mAnspruch 1 des zweiten Hi | fsantrages
Artikel 123 (3) EPU nicht verletzt.

Gegenst andl i che Merkmal e i m Herstel | ungsanspruch

Dem Vor bri ngen der Beschwerdegegnerin, es |iege kein
richtiges Herstellungsverfahren vor, kann di e Kamer
ni cht folgen, weil das zusatzliche Merkmal "planmalig"
ei ndeuti g ei nen Verfahrensschritt betrifft und eine
gezielte Herstel l ungshandl ung ausdrickt. Auch ist es von
ei nem gegenst andl i chen Merkmal nicht klar unfalt und
kann i mvorliegenden Fall als wesentliches und auch

ei nzi ges unterschiedliches Merkmal gegeniber dem
nachst kormenden Stand der Techni k gemal3 der

of f enkundi gen Vor benut zung nur in einem

Ver f ahr ensanspruch Bedeut ung erl angen.

Der Beschwerdegegnerin kann zwar zugestimt werden, dal
der auf ein Herstellungsverfahren gerichtete Anspruch 1
i m grofRen MalRe gegenstandliche Merkmal e unfaldt, doch

si eht die Kammer darin keinen Gund zur Abl ehnung. I'm
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vorliegenden Fall ist eine Mschung aus gegenstandlichen
Merkmal en mit einemauf ein Herstellungsverfahren
gerichteten Merkmal die |ogische Fol ge ei ner engen
Ver bi ndung des Gegenst andes und dessen Herstellung, die
ni cht ausei nander zuhalten sind. So wi e der Cegenstand
durch die Herstellung gepréagt wird, ist imvorliegenden
Fal | auch das Herstellungsverfahren durch das

unm ttel bar hergestellte Erzeugnis gepréagt und begrenzt.

I m Hi nblick auf den hier klar gegentiber dem Stand der
Techni k abgrenzbaren Schut zbereich ist i mvorliegenden
Fal | der Herstellungsanspruch gerechtfertigt.

Neuhei t

Sowohl durch die Beweismttel zur Stitzung der geltend
gemacht en of f enkundi gen Vor benut zung (vgl. eides-
stattliche Erklarung (D4a)) als auch durch di e Aussage
der Beschwerdegegnerin wird das offenkundi g vorbenutzte
Cebl &se nicht planméalig so hergestellt, dal die

Luf terrader gegenei nander so versetzt sind, wie es im
erteilten Anspruch 1 angegeben ist. Das Herstell ungs-
verfahren nach Anspruch 1 ist daher neu.

Nachst konrmender Stand der Techni k

| m Beschwer deverfahren wurde seitens der Beteiligten nur
noch di e geltend gemachte of f enkundi ge Vorbenutzung in
Betracht gezogen. Die im Ei nspruchsverfahren noch
zuséat zl i ch angefidhrten Druckschriften sind weniger

rel evant.

Auf gabe und LOsung
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Auf gabe

Nach dbereinsti mender Aussage der Beteiligten tritt das
Probl em ei nes unruhi gen Laufes der Lifterwelle infolge
von Ruttel kraften vor allem bei der Verwendung von
Liafterréadern mt einer geringen Anzahl von Speichen auf.
Der of fenkundi g vorbenutzte Ventilator ist jedoch mt
Lufterradern mt elf Speichen ausgestattet, so dald

di eses Problem dort keine grofRe Rolle spielt. Zudem
erfolgt die versetzte Anordnung der Lufterrader dort

ni cht planmalRi g. Di e Auf gabe besteht daher im Hi nblick
auf den of fenkundi g vorbenut zt en Radi al ventil ator darin,
durch ein einfaches Verfahren Ventil atoren herzustellen,
di e durchwegs - auch bei einer geringen Speichenanzahl -
ei nen wei t gehend ruhi gen Lauf gewdhrl eisten und ein
geringes Betriebsgerausch aufwei sen.

Losung

Durch die i mAnspruch 1 angegebene pl anmal3i ge Verset zung
der Lufterrader zueinander wird erreicht, dal sich auf

ei nfache Wi se die insgesam auf die Liufterwelle

ei nwi rkenden Rattel krafte weit gehend konpensi eren. Auch
wer den dadurch infol ge ei ner Reduktion axi al er
Luft str émungen di e Luftstrdnmungsgerausche verm ndert.

Erfinderi sche Tatigkeit

Aus kei nem der vorgel egten Beweism ttel zum Nachweis der
of f enkundi gen Vor benut zung kann ei ne Anregung zur

pl anmali gen Anordnung der Lufterrader, nach den

Mer kmal en des Anspruch 1 des Hil fsantrages 2, abgeleitet
werden. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht
behauptet. Da das Probl em bei dem of f enkundi g
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vor benutzten Ventilator mt Laufréadern mt 11 Speichen
ni cht wesentlich ist, konnte der Fachmann mt Hilfe der
Ventilatoren, die zuféallig die Merkmal e des erteilten
Anspruches 1 aufwei sen, auch nicht zu einer planmaldi gen
Versetzung der Lufterrader nach den Merkmal en des
Anspruches 1 konmen.

Das Herstellungsverfahren des Anspruches 1 beruht daher
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU

Der Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages und die auf ihn
gerichteten Anspriche 2 bis 5 sind daher gewdhrbar.

Rickzahl ung der Beschwer degebuhr

Di e Beschwerdef dhrerin macht Verfahrensfehl er der
Ei nspruchsabtei l ung geltend und beantragt die
Rickzahl ung der Beschwer degebuhr.

Der Beschwerdef dhrerin kann nicht gefol gt werden, dald
sie durch eine plotzliche Anderung der Meinung der

Ei nspruchsabtei l ung bereits zu Begi nn der mindlichen
Ver handl ung uberrascht worden sei und dall bereits damt
ein Verfahrensmangel vorliege. H erzu ist festzustellen,
dall nach der von der Beschwerdef ihrerin

unw der sprochenen Angabe der Beschwerdegegnerin die
Anderung der Meinung der Einspruchsabteil ung nach einer
Besi chtigung ei nes vorgel egten Mddells des of fenkundig
vor benut zten Ventilators erfolgt ist. Auch ware der Sinn
ei ner mindl i chen Verhandl ung verfehlt, wenn eine

Mei nungsander ung wahrend der nundl i chen Verhandl ung

ni cht mehr nodglich ware.
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D e Beschwerdefdhrerin fiuhrt weiterhin an, dal die

Ei nspruchsabteilung zu i hrem nach der nundlichen

Ver handl ung ei ngereichten Hilfsantrag 1 nicht Stellung
genonmen hat und daher der Anspruch auf rechtliches
Gehor nach Artikel 113 EPU verletzt worden sei

Am Ende der mindlichen Verhandl ung vom 1. April 1992 hat
der Vorsitzende | aut Protokoll vom 30. April 1992
mtgeteilt, dall eine Zwm schenverfigung ergehen wird, mt
ei ner Begr undung weshal b dem Hauptantrag ni cht

st att gegeben werden konne, wohl jedoch dem Hilfsantrag.
Di eser Hilfsantrag wurde wahrend der nundlichen

Ver handl ung ei ngereicht. Di e Aufrechterhal tung des
Patents in geandertem Unfang wurde in Aussicht gestellt.
Ei ne abschli ellende Ent schei dung am Ende der nuindlichen
Ver handl ung i st damt nicht ergangen

Aus der Angabe i m Protokoll geht auch nicht hervor, dal
den Beteiligten am Ende der nindlichen Verhandl ung
mtgeteilt wirde, dall die sachliche Debatte

abgeschl ossen ist. Die Patentinhaberin nmuf3te daher zu
Recht annehnen, dal der von ihr rechtzeitig vor der
Beschl ulRf assung durch di e Ei nspruchsabteil ung

ei ngegangene Hi |l fsantrag 1, der im Range vor dem wéhrend
der mindl i chen Verhandl ung ei ngereichten Hil fsantrag
steht, Beriicksichtigung finden wirde. Zu di esem

Hi | fsantrag wurde weder in einem Bescheid noch in der
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung Stellung genomen.
Es liegt daher in dieser Hinsicht ein wesentlicher

Ver f ahrensf ehl er vor.

| m Beschwer dever f ahren wurden zuséatzlich zu dem
Hauptantrag 5 Hi |l fsantrage ei ngereicht, wobei der im
Ei nspruchsverfahren nicht bertcksichtigte Hlfsantrag 1
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i m Beschwerdeverfahren als Hilfsantrag 5 (zu Begi nn des
Beschwer deverfahrens Hilfsantrag 4) eingeordnet wurde.
Weil dem i m Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfs-
antrag 2, der im Entschei dungantrag dem obengenannt en

H | fsantrag 5 vorgeht, stattgegeben wurde, sieht die
Beschwer dekanmer daher trotz des Verfahrensfehl ers keine
Ver anl assung, di e Beschwerdegebihr zurickzuzahl en, da
dies imvorliegenden Fall nicht der Billigkeit

ent spricht (Regel 67 EPU).

Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wird
deshal b zur dckgew esen

Anpassung der Beschrei bung

Um der Beschwerdef Ghrerin die Myglichkeit zu geben, die
Beschrei bung sorgféaltig an die aufrechterhaltenen

Anspr iche anzupassen, wird der Fall an die erste Instanz
zur ickverw esen

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1389.D

D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurickverw esen, das Patent mt fol genden
Anspr ichen und ei ner noch anzupassenden Beschrei bung
auf recht zuer hal t en

Pat ent anspr tiche: 1 bis 5 wie Uberreicht in der
nundl i chen Ver handl ung am
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20. April 1995
(Hlfsantrag 2).

3. Der Antrag (Hilfsantrag 1) auf Vorlage an die G olRe
Beschwer dekanmer wird zurtckgew esen.

4. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wird
zur ickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin C. Andries
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