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Sachverhalt und Antréage

II.

3725.D

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das européische

Patent 0 123 800 in geandertem Umfang aufrechtzuerhalten.

Der Einspruch wurde auf Artikel 100 a) EPU gestutzt
{mangels erfinderischer Tatigkeit). Der Einspruchs-

schriftsatz verweist zum Stand der Technik auf

a) FR-A-2 311 428

und behauptet

b) offenkundige Vorbenutzung durch von der
Firma Koéster Technik GmbH und Co., 2875
Ganderkesee 1 an die Siemens AG, Motorenwerk in
8700 wWarzburg, Postfach 6249, ohne Verpflichtung
zur Geheimhaltung gelieferte Burstenhalter des
Typs 020.48052 zum Einbau in Waschmaschinenmotoren
des Typs 1BA63. Als Beweismittel hierfdr wurden
innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegt bzw.
angeboten:

bl) Auftragsbestdtigung der Firma Késter Nr. 6739 wvom
18. Januar 1982 betreffend

Burstenhalter 020.48052 + 01 inkl. Kohlebursten.

b2) Zeichnungsnummer 020.48052d: Burstenhalter
vollstandig 1BAa63

b3) Zeichnungsnummer 162.29177e: Motor 1BA63

b4) aAngebot der Zeugenaussage von

Herrn Oswald Wustmann
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Nach Ablauf der Einspruchsfrist wurden hierzu vorgelegt:

b5) Zeichnungsnummer 059.48094c:
Dampfungselement 1BA63

b6) Aufstellung Antriebsmotoren fur WV, laufende
Produktions- und Neuentwicklung, Stand 06/79

b7) Kontrollbericht Nr. A2143 der Firma Bosch und
Siemens Haushaltsgerate GmbH, betreffend
Kollektormotor 3047405 AA7

b8) Prospekt Siemens-Waschgerate 82

b9) Ein Muster eines Burstenhalters fur

Waschmaschinenantrieb 1BA63.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daR der in
Artikel 100 a) EPU genannte Einspruchsgrund zwar dem
erteilten Anspruch 5, nicht jedoch der Aufrechterhaltung
des Patents mit den im Einspruchsverfahren vorgelegten
Anderungen entgegenstuinden, selbst wenn die behauptete
offenkundige Vorbenutzung bewiesen ware. Die Anderungen
des Patents betreffen im wesentlichen die Streichung des
Anspruchs 5, weil dieser trotz seiner Ruckbeziehung auf
die Anspriuche 1 und 2 nach Auffassung der Einspruchs-
abteilung als nebengeordneter Anspruch zu interpretieren
und durch die angenommene offenkundige Vorbenutzung

neuheitsschéadlich getroffen sei.

Der im Einspruchsverfahren geanderte und nunmehr geltende

unabhéngige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"l. Elektrische Maschine mit kleiner Leistung, mit einem
einen Kollektor (3) aufweisenden Laufer, mit wenigstens
einer in Richtung des Kollektors mittels einer Feder (8)

verschiebbaren Kohleburste (5), mit einem die Kohleburste
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(5) fuhrenden Kbécher (6), mit einem den Kocher (6)
rohrartig wenigstens auf einem Teil seiner Lange im
wesentlichen vollstandig umgebenden Einsatz (7) aus
gummiartig elastischem Werkstoff, mit einer Bursten-
halterplatte (4), die die Einsatze aufnehmende und zum
Kollektor (3) gerichtete Schachte hat, und mit die
Schachte (12) verschliefenden Kappen (10), dadurch
gekennzeichnet, daR zwischen dem Einsatz (7, 7a, 7b) und
diesem benachbarten Bauteilen wie Schéchten und

Kéchern (12, 6) in mehreren Zonen Lucken (22 bis 29)

angeordnet sind."

Dieser Anspruch unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemaf
Patentschrift lediglich dadurch, daf der Einschub

"insbhbesondere Kollektormotor" gestrichen wurde.

Die ubrigen nach Streichung des Anspruchs 5 verbleibenden
Anspruche 2 bis 4 und 6 bis 9 der Patentschrift, nunmehr

umnumeriert in 2 bis 8, sind abhangige Anspruche.

Zur Vorbereitung der mundlichen Verhandlung vor der
Kammer reichte die Beschwerdefuihrerin eine bereits im
Einspruchsverfahren erwahnte erste, im September 1992
vorbereitete und am 24. August 1994 nochmals wvon

Herrn Oswald Wustmann unterschriebene eidesstattliche
Versicherung sowie eine neue, erganzende eidesstattliche
Versicherung des gleichen Zeugen vom 25. August 1994 ein.
In der mundlichen Verhandlung vom 27. September 1994
wurde der bei der Beschwerdefuhrerin angestellte Zeuge,

Herr Wustmann, von der Kammer vernommen.

Herr Wustmann hat u. a. folgendes bezeugt: Der in b2)
dargestellte vollstandige Burstenhalter ist im Auftrag
der Firma Siemens nach deren Zeichnungen von der

Firma Koster hergestellt worden. Diese Zeichnungen
enthalten den Vermerk, daR eine Weitergabe sowie

Vervielfaltigung und Verwertung der Zeichnungen nicht
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ohne Zustimmung gestattet ist. Die erste Serienlieferung
der Burstenhalter ist im Jahre 1982 von der Firma Koster
erfolgt. Normalerweise gibt es fiur Entwicklungsparteien
ein spezielles Geheimhaltungsformular, das beide Parteien
unterzeichnen. Es ist ihm nicht bekannt, ob eine solche
Geheimhaltungsverpflichtung in diesem Fall vorlag. Jedoch
darfte eine gewisse Vorsichtspflicht der Firma Késter
anzunehmen sein, zumal es sich um einen Arbeitsauftrag
handelte. Diese Burstenhalter wurden dann im Siemens
Motorenwerk in Wirzburg in einer Fertigungsstrafe mit
aufliegenden Fertigungszeichnungen in den Universal-
motor 1BA63 eingebaut. Das Gelande des Motorenwerkes ist
zwar fur die Offentlichkeit grundsatzlich gesperrt,
jedoch kénnen Lieferanten oder, mit Genehmigung der
Firmenleitung, Besuchergruppen von Konkurrenten,
Technischen Hochschulen und anderen Interessenten die
Arbeit am Flieffband verfolgen kénnen. Die Bauteile, z. B.
die BQrstenhalter, wurden in Regalen in Kartons in der
Fertigungshalle aufbewahrt. Im Jahre 1982 sind etwa 1000
Motoren mit diesen Burstenhaltern hergestellt worden. Die
Burstenhalter sind geschlossen geliefert und wahrend der

Montage komplettiert worden.

Die Beschwerdefihrerin machte vor der Kammer geltend, dafR
der Einbau der ohne Geheimhaltungsverpflichtung von der
Firma Kbéster gelieferten vollstandigen Buirstenhalter (b2)
durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Montage-
arbeiter in einer auch der Offentlichkeit zuganglichen
Fertigungsstraffe des Siemens Motorenwerkes im Jahre 1982
eine offenkundige Vorbenutzungshandlung darstelle.
Schnitt B - C des Dokuments b3) und Dokument b2) zeigten
den die Burste aufnehmenden, aus Gehause mit aufgesetztem
Deckel gebildeten Schacht und den den Burstenkdécher
umgebenden, als Dampfungselement vorgesehenen
Gummieinsatz. Dem Schnitt B - C von b3) sei in Verbindung
mit b2) ohne weiteres entnehmbar, daf der Schacht in

seiner dem Gummieinsatz zugewandten Innenseite mit vier
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vospringenden Nasen versehen sei, derart, da - in
Ubereinstimmung mit dem Kennzeichen des Anspruchs 1 des
Streitpatents - auch in dem vorbenutzten Fall das Merkmal
erfullt sei, daf zwischen dem Einsatz und dem diesem
benachbarten Schacht in mehreren Zonen Luicken angeordnet
seien. Diese "Lucken"-Konstruktion habe auch im
vorbenutzten Fall den Zweck, den die Kohleburste
aufnehmenden Kécher sehr elastisch und trotzdem spielfrei
gerduschgedampft zu halten, ohne daff enge Fertigungs-
toleranzen fur den Kécher, den Einsatz und den Schacht
noétig gewesen waren. Dies ergébe sich auch daraus, daf in
der Stuckliste gemaf b2) der Gummieinsatz {(vgl. b5)) als
Dampfungselement und der Schacht als aus Deckel und

Gehduse zusammengesetztes Bauteil angegeben seien.

Da im Ubrigen der Kollektormotor gemaff b3) auch die
Merkmale der im vorliegenden Patent zum Oberbegriff des
Anspruchs 1 genannten und aus a) bekannten elektrischen
Maschine aufweise, sei der vorbenutzte Motor als

nachstliegender Stand der Technik anzusehen.

Ausgehend von dem vorbenutzten Motor gemafz b3) sei es
naheliegend und nur eine Frage des zur Verfigung
stehenden Platzes, ob der Fachmann die gemafz b3) auf
einer Seite vorgesehenen Lucken auch auf beiden Seiten

des gummiartigen Einsatzes anbringe.

Nach Auffassung der Beschwerdefuhrerin habe die
Einspruchsabteilung die Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr
begrundende schwere Verfahrensfehler begangen. Unter
anderem habe sie ihre fur den Aufrechterhaltungsbeschluf
maRgeblichen Argumente auf die Inaugenscheinnahme eines
Musters und daraus abgeleitete Dimensionierungsvergleiche
gestutzt. Dieses Muster habe die Patentinhaberin in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
erstmals vorgelegt. Es kdénne nicht einen allein

mafRgeblichen Patentanspruch eines angegriffenen Patents
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ersetzen. Einen weiteren Verfahrensfehler sieht die
Beschwerdefuhrerin darin, da die Einspruchsabteilung zu
dem wesentlichen Argument der Einsprechenden, dafR es
nahegelegen habe und nur eine Frage des zur Verfugung
stehenden Platzes sei, ob der Fachmann die gemag
angenommener offenkundiger Vorbenutzung und gemafp
ursprunglichem Anspruch 5 des Streitpatents nur auf einer
Seite vorgesehenen elastischen Licken auch auf beiden
Seiten anbringe, tatsdchlich nicht eingehe. Ein
Verfahrensmangel lage vor, wenn auf wesentliche Argumente
der einen Partei bei einer Beschluffassung durch die
Einspruchsabteilung nicht eingegangen bzw. nicht
dargelegt werde, warum - wie im vorliegenden Fall - der
Fachmann die auf einer Seite vorgesehene Mafnahme nicht
auch auf die andere Seite zum gleichen Zweck ubertragen
soll, wenn dazu der Bedarf bestehe bzw. der Platz

vorhanden sei.

Die Béschwerdegegnerin trug vor der Kammer ebenso wie
bereits vor der Einspruchsabteilung vor, dafR der
Einspruch bereits wegen nicht ausreichender
Substantiierung der behaupteten offenkundigen
Vorbenutzung (BOVB) innerhalb der Einspruchsfrist als
unzuléassig zu verwerfen sei. Die zum Nachweis der BOVE
vorgelegten Beweismittel bl) bis b3), bS) bis b7) zeigten
Unstimmigkeiten hinsichtlich der Zusatzangaben zu den
Nummern. Es lage auch kein Beweis far die tatséachliche
Lieferung der BuUrstenhalter an das Siemens Motorenwerk

vor.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte den vollstandigen
Widerruf des Patents sowie die Ruckzahlung der

Beschwerdegebuhr.

Die Beschwerdegegnerin stellte den Hauptantrag, die
Beschwerde zuridckzuweisen und das Patent mit den

Unterlagen aufrechtzuerhalten, die aus dem Einspruchs-
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verfahren hervorgegangen sind (vgl. Eingabe vom

28. Juni 1993). Hilfsweise, fur den Fall, daf die
offenkundige Vorbenutzung anerkannt wird, beantragt sie,
das Patent - wie von der Einspruchsabteilung

vorgesehen - aufrechtzuerhalten, unter Hinzufigung des
Wortes "beidseitig" vor dem Wort "benachbarten" im
Anspruch 1 (Hilfsantrag 1) bzw. auf der Grundlage der in
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten

Anspruche 1 - 7 (Hilfsantrag 2).

Die Kammer verkindete am Ende der mundlichen Verhandlung,
dafR die Entscheidung schriftlich ergehe. Eine von der
Beschwerdegegnerin danach am 13. Oktober 1994
eingereichte Eingabe wurde von der Kammer nicht

bertcksichtigt (vgl. T 0595/90, ABl. EPA 1994, 695).

Entscheidungsgriinde

3725.D

Zuldssigkeit des FEinspruchs und der Beschwerde

Der Einspruch stutzte sich auf die Druckschrift a) in
Verbindung mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung
(BOVB) b).

Die behauptete offenkundige Vorbenutzung b) wurde
innerhalb der Einspruchsfrist insoweit substantiiert als
sich aus der Auftragsbestatigung bl) ergibt, daR® die in
b2) und b3) gezeigten Burstenhalter gemdf dem in der
Auftragsbestatigung bl) angegebenen und handschriftlich
nochmals bestatigten Liefertermin (KW6 und 7) an das
Motorenwerk in Warzburg zum Einbau in die Motoren des

Typs 1BA63 (b3)) vor dem Prioritdtstag geliefert werden
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sollten. Weiter wurde erwahnt, daf die Lieferung der
Burstenhalter an das Siemens Motorenwerk ohne
Geheimhaltungsverpflichtung erfolgte und daf die
Birstenhalter dann im Motorenwerk eingebaut wurden. Far

Einzelheiten stand das Zeugenangebot b4) zur Verfugung.

Die Kammer ist daher der Meinung, dafR die Einsprechende
(jetzige Beschwerdefihrerin) innerhalb der Einspruchs-
frist fur die behauptete Vorbenutzung aus der Sicht des
Durchschnittsfachmanns soweit konkrete Umsta&nde angegeben
hat, daff eine Prufung ihrer materiellrechtlichen
Begrundetheit eingeleitet werden konnte (vgl. T 328/87,
ABl. EPA 1992, 701). Der Einspruch war somit zulé&ssig.

Die Beschwerde ist ebenfalls zulassig.

Behauptete offenkundige Vorbenutzung (BOVEB)

Die Aussagen des Zeugen und das vorgelegte Beweismaterial
lassen nach Auffassung der Kammer zweifelsfrei erkennen,
daff der vollsténdige Burstenhalter gema&f b2) vor dem
Prioritatsdatum des angefochtenen Patents an das

Siemens Motorenwerk geliefert und dort in den Motor 1BA63
{(vgl. b3)) eingebaut wurde. Die Burstenhalter mufRten
spétestens bis zum Zeitpunkt des Kontrollberichts (b7)),
namlich dem 23. Mai 1980, geliefert worden sein, da sonst
der Motor nicht zur Lieferung hatte freigegeben werden

kénnen.

Die Barstenhalter wurden nach der Aussage der
Beschwerdefihrerin im Rahmen eines Unterauftrags fuar das
Siemens Motorenwerk nach Zeichnungen der Beschwerde-
fihrerin von der Firma Kdster hergestellt. Der Vermerk
auf diesen Zeichnungen weist darauf hin, daR eine
Weitergabe sowie Verfielfaltigung und Verwertung der
Zeichnungen nicht ohne Zustimmung gestattet war. Die

Kammer ist der Auffassung, daf die Ausfihrung dieses von
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der Einsprechenden erteilten Auftrags wegen dieses
Vermerks auf einem Vertrauensverhaltnis beruhend zu

betrachten ist.

Selbst wenn, wie von der Beschwerdefudhrerin behauptet,
Besuchergruppen den serienmafRigen Einbau der
Burstenhalter in den Motor im Warzburger Motorenwerk
beobachten konnten, ist nicht von einer Offenkundigkeit
der erfindungsrelevanten Merkmale im Sinne des

Artikels 54 (2) EPU auszugehen, da diese Merkmale fur den
Fachmann hierbei nicht ohne weiteres augenfédllig waren
und uberdies den damit verfolgten Zweck nicht erkennen
lieRen. In der mindlichen Verhandlung wurde dargelegt,
daR die Burstenhalter, wie in b2) dargestellt, von der
Firma Koster geliefert wurden. Wie auch der Preis fur die
Kohlebursten auf der Auftragsbestatigung belegt, befand
sich gemaR b2) die Burste nebst Anschluffdraht in dem
Burstengehduse mit Deckel und mufte zur Komplettierung
lediglich freigegeben werden. Die Burstenhalter wurden
also nicht ohne Bursten geliefert, wie das unvollstédndige
Modell gemaR b9) Glauben machen kénnte. Wegen des
umgebenden Burstengehauses, das zudem gemdfs Bursten-
haltermuster b9) auch noch eine fur einen Einschubdeckel
geeignete Fuhrungsnut an der Burstenaustrittsdffnung
aufwies, und dem aufgesetzten Deckel blieben aber die
Lucken zwischen dem Gummieinsatz und dem benachbarten
Schacht fur vorbeigehende Personen normalerweise
verborgen. Selbst wenn bei der fur die Serienfertigung
erforderlichen Freigabe der Burste dem Montagearbeiter
ein kurzzeitiger Einblick in das Innere des
Birstenhalters méglich gewesen ware, kann nicht davon
ausgegangen werden, dafl Besuchergruppen ohne besondere
Hinweise und Erlauterungen die erfindungsrelevanten
Merkmale und den damit verfolgten Zweck erkennen konnten.
Nach Angabe der Beschwerdefihrerin sei der Zweck der
Licken aus den Dokumenten b2) und b5) erkennbar gewesen.

Es war jedoch nicht erforderlich, daf diese lediglich fuar
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die Herstellung der Burstenhalter durch die Firma Késter
erforderlichen Zeichnungen auch fur die Endmontage
auflagen. Die méglicherweise aufgelegte Motor-

zeichnung b3) zeigt vorhandene Licken im Buarstenhalter
nur so schwach, daf es weiterer eingehender Hinweise und
Erlauterungen bedurft hatte, um deren Funktion erkennbar
zu machen. Von der Beschwerdefuhrerin wurden weder
geltend gemacht noch kein konkreter Beweis dafur
vorgelegt, daff Besucher auf diese Lucken und ihre
Bedeutung hingewiesen wurden oder auf andere Weise

Kenntnis davon erhalten haben.

Die Beschwerdefuhrerin hat darauf hingewiesen, daR wvon
den fdr die Serienfertigung der Motoren eingesetzten
Montagearbeitern keine Geheimhaltung gefordert war.
Allerdings kann nach Ansicht der Kammer, unabhangig von
formalen Bestimmungen in der Arbeitsordnung, das eigene
Personal einer Firma normalerweise nicht als
Offentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPU angesehen
werden. Es liegt kein Beweis dafur vor, daR in diesem
Fall eine Ausnahme von dieser Regel begrundet werden

kann.

Abgesehen davon, daf? die Offenkundigkeit durch Verkauf
vor dem Priorita&tsdatum eines Waschautomaten der
Ger&dtereihe Wv85 auf dem freien Markt erst nach der
Einspruchsfrist geltend gemacht wurde, fehlen

diesbezliglich auch weitergehende Nachweise.

Damit ist die Offenkundigkeit der Vorbenutzung nicht
bewiesen. Die geltend gemachte Vorbenutzung gemaf b)
stellt daher keinen Stand der Technik im Sinne von
Artikel 54 (2) EPU dar.
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Neuheit und erfinderische Tdatigkeit

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenuber
Dokument a) ist nicht bestritten. Ebensowenig wurde die
erfinderische Tatigkeit aufgrund des Dokuments a) allein
in Frage gestellt. Die Beschreibungseinleitung des
vorliegenden Patents erlautert die Unterschiede und
Vorteile des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenuber diesem
Stand der Technik.

Das Patent kann deshalb mit den in der angefochtenen
Entscheidung festgelegten Unterlagen aufrechterhalten

werden. Die Beschwerde ist somit zuruckzuweisen.
Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr

GemaR Regel 67 EPU ist eine Ruckzahlung der
Beschwerdegebuhr bei Vorliegen eines Verfahrensfehlers
nur mbglich, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr
durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird. Im
vorliegenden Fall kann somit die Ruckzahlung der
Beschwerdegebiuhr nicht angeordnet werden. Damit erubrigt
sich eine Bertucksichtigung der von der Beschwerdefuhrerin

in dieser Hinsicht angefuhrten Argumenten.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Kiehl E. Persson
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