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Sachverhalt und Antriage

IT.

~J

Auf die am 29. November 1988 angemeldete européische
Patentanmeldung Nr. 88 909 985.9 wurde am 26. August 1992
das europaische Patent 0 447 391 erteilt.

Die unabhéangigen Anspruche 1, 8 und 11 des Streitpatents

in der erteilten Fassung haben folgenden Wortlaut:

il Rohrstopfen (1) zum Verschlieffen eines defekten
Warmetauscherrohres (2), bei dem ein hohler
zylindrischer Teil (3) in einen hohlen konischen,
am freien Ende geschlossenen Teil (4) ubergeht und
der zylindrische Teil (3) einen geringfugig
kleineren Aufendurchmesser als der
Innendurchmesser des zu verschliefenden
warmetauscherrohres (2) besitzt und durch
Aufweiten in dichtenden Kontakt mit der inneren
Oberflédche des Wa&rmetauscherrohres (2) gebracht
wird, wobei im zylindrischen Teil (3) und/oder im
konischen Teil (4) Mittel (6) zum Einsetzen und
Arretieren eines Ziehwerkzeuges (15) angebracht
sind, dadurch gekennzeichmnet, daff der zylindrische
Teil (3) in einem aufzuweitenden Bereich (5) auf
eine Rauhtiefe von 0,05 bis 0,2 mm aufgerauht ist,
dafl der zylindrische Teil (3) zum konischen

Teil (4) ohne Absatz flieffend ubergeht.

3. vVerfahren zum Entfernen eines Rohrstopfens (1)

- nach einem der Anspriche 1 bis 7, der in einem
wérmetauscherrohr (2), insbesondere durch
Aufweiten festgehalten ist, dadurch
gekennzeichnet, daff in das Innere des Rohrstopfens
(1) ein Schweifgerat (10) eingefuhrt wird, und daf
éie Rohrstopfenwandung (11) auf einer vorgegebenen
2ahn (12a) durch Aufschmelzen der Oberflache

s

ceschrumpft wird.
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11. Verwendung eines Rohrstopfens (1) nach einem der
Anspriche 1 bis 7 zum Verschliefen eines defekten

Warmetauscherrohres (2)."

Die abhéngigen Anspruiche 2 bis 7 sowie 9 und 10 richten
sich auf bevorzugte Ausbildungsformen des Rohrstopfens
nach Anspruch 1 bzw. des Verfahrens zum Entfernen eines

Rohrstopfens nach Anspruch 8.

Gegen das vorgenannte Patent hat die Beschwerdefuhrerin
(Einsprechende) Einspruch eingelegt und den Widerruf des
Patents wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit des
Gegenstandes von Anspruch 1, fehlender Neuheit des
Gegenstandes von Anspruch 8 und wegen des Umstandes, daf
die Erfindung nicht so deutlich und vollkommen offenbart

sei, daf® ein Fachmann sie ausfihren kdénne, beantragt.

Der Einspruch war gestutzt auf die Entgegenhaltungen:

(D1) EP-A-0 137 984
(D2) US-A-4 513 786
(D3) EP-A-0 153 563
(D4) EP-A-0 291 003
-(D5) Lexikon "Brockhaus" 1983, Seiten 167/168.

Mit Entscheidung in der mindlichen Verhandlung vom
9. Juni 1994, schriftlich begriindet zur Post gegeben am
29. Juni 1994, hat die Einspruchsabteilung den Einspruch

zuruckgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin am
10. August 1994 Beschwerde eingelegt und die
Beschwerdegebtuhr am 15. August 1994 entrichtet. Die
Beschwerdebegrindung ist am 10. Oktober 1994 eingereicht

worden.



VI

1178.

-~ 3 = T 0642/94

Die Beschwerdefihrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europdischen Patents.

In einer Mitteilung der Kammer gemaf

Artikel 11 (2) VerfOBK vom 25. September 1995 wurde
herausgestellt, daff der erteilte Anspruch 8 als
unabhdngiger, auf ein Arbeitsverfahren gerichteter
Anspruch selbstdndig auf Patentfédhigkeit zu prufen sein
durfte, wobei diese Prifung zu dem Ergebnis zu fuhren
scheine, daff Anspruch 8 mangels Neuheit aller in ihm
enthaltenen Verfahrensschritte gegenitber (D2) bzw. (D3)

nicht aufrechterhalten werden koénne.

Mit Eingabe vom 16. Januar 1996, eingegangen am

23. Januar 1996, reichte die Beschwerdeflhrerin eine
Zeichnung mit der Nummer DS 12XXZE GBRA 003 010 und dem
Datum 2. Dezember 1987 der Brown Boveri Reaktor GmbH ein
mit dem Hinweis, die Zeichnung zeige, daf der Fachmann
schon lange vor dem Prioritdtstag des Streitpatents einen
schlanken Kegel und einen Radius von 25 mm zwischen dem
konischen und dem zylindrischen Teil des Stopfens gewahlt
habe, sc daff ein ohne Absatz fliefRender Gbergang zum
handwerklichen Kénnen eines Fachmannes gehdre. Aus einer
beigeflgren eidesstattlichen Versicherung des Herrn Russ
gehe hervor, dal nach der vorgelegtsn Zeichnung herge-
stellce Stopfen vor dem Priorité&tstag des Streitpatents

eingeseczt .worden seien.

Am 19. MZrz 1996 wurde ver der Xammer mundlich
verhancelc. Von der Beschwerdegegnerin wurden in der

mundlicnen Verhandlung Anspruche 1 bis 7 und 8 (

rce

(0]
1]
Lo

lt
Ansprucn 11) gemdf Hilfsantrag 2 und eine daran angepafd

cr
()

Beschreizung uberreicht.
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Zur Begrundung ihrer Beschwerde hat die Beschwerde-
fuhrerin im schriftlichen Verfahren und wahrend der
mindlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Die Kennzeichnung des beanspruchten Rohrstopfens
durch das Merkmal "daR der zylindrische Teil zum
konischen Teil ohne Absatz fliefend Ubergeht" stelle
keine objektiv wiederholbare Anweisung dar. Es genuge
dem Fachmann die bildliche Darstellung des Rohr-
stopfens in Figur 1 der Streitpatentschrift nicht;
zur Wiederholbarkeit und exakten Abgrenzbarkeit des
Begriffes "ohne Absatz flieffend Ubergehend" sei
vielmehr eine Offenbarung zwingend notwendig, die
bestimmte Werte fur den Ubergangsradius und den

Konuswinkel angebe.

Aus (D4) gehe eine Profilierung der Stopfenwandung im
Aufweitbereich analog der Ausfuhrung gemafz dem
Streitpatent hervor. Die Lehre nach dem Streitpatent
stelle insofern eine verschlechterte Ausfuhrung dar,
als sie im Gegensatz zu (D4) keine MafRnahme zur
Steusrung der Eindringtiefe der Profilierung in die

Innenwandung des Warmetauscherrohres vorsehe.

Die US-a-4 178 966, die zweifelsfrei einen fliefRenden
Ubercang zwischen konischem und zylindrischem Bersich
des Stopfens zeige, gebe dem Fachmann ein Vorbild Iur
eine derartige Ausfihrung. Obgleich diese ZIntgegen-
Halcung sich mit einem einzuschweiffenden Stcpfen
befasse, sei es dem Fachmann doch freigestellt,
dies=n Stopfen durch Aufweiten mit dem Rohr zu

verktinden.

Durch Zusammenschau der Lehre gemaf der
US-aA-1 178 966 mit derjenigen gemaf (D4) bzw. (D1)

gelange der Fachmann daher in naheliegender Weise zum
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Gegenstand des Anspruchs 1. Im uUbrigen sei es dem
Fachmann aus seinem Grundwissen gelé&ufig, da er an
tragenden Bauteilen das Auftreten hoher értlicher
Spannungen durch:-Vermeiden von scharfen Kanten

verhindern kénne.

Aufferdem zeige auch die vorgelegte Zeichnung

Nr. DS 12XXZE GBRA 003 010 im Zusammenhang mit der
durch eine eidesstattliche Versicherung geltend
gemachten Vorbenutzung, daf ein ohne Absatz
flieRender Ubergang zum handwerklichen Kénnen des
Fachmannes gehdére, dem der kegelige Abschuf nach (D4)

bekzannt sei.

Far den Anspruch 8, der sich auf ein Verfahren zum

tr

ntZernen eines Rohrstopfens nach einem der

5

Anstriche 1 bis 7 beziehe, treffe die in der
angeZochtenen Entscheidung dargelegte Auffassung, daf
die 2Anspruche 8 bis 10 die Merkmale des Anspruchs 1
beinnalten, nicht zu und stehe auch im Widerspruch zu
den ZFrufungsrichtlinien C III 3.7a. Weder die
Aufrzuhung noch der flieRende Ubergang nach dem
Ansgruch 1 seien als Basis des Anspruchs 8 erforder-
licz, sondern lediglich das Merkmal, daf der Stopfen
durch Aufweiten in einem Warmetauscherrohr

sczenalten istc. Das Verfahren nach Anspruch 8 fuhre
nicnz zu dem in Anspruch 1 geschlUtzten Erzeugnis,
scncsrn lediglich zu einem Erfolg, wie er in der
L&sung der Teilaufgabe, ein Ziehen des Stopfens mit

Kleinen Kraften zu erlauben, zu sehen sei.

Anstruch 8 sei daher getrennt auf Patentfadhigkeit
seinss Gegenstandes zu prufen. Diese Prufung ergebe,
da® Zas Verfanren nach Anspruch 8 durch (D3)

neunsicsschéddlich bekanntgeworden sei.
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Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die
Beschwerde zuridckzuweisen und das Patent, wie erteilt,
aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, aber ohne das
Wort "insbesondere" im Anspruch 8 (Hilfsantrag 1),
hilfsweise wie erteilt, aber ohne die Anspriche 8 bis 10
(Hilfsantrag 2) und hilfsweise wie erteilt, aber ohne die
Anspruche 8 bis 11 (Hilfsantrag 3). Sie hat dem
Vorbringen der Beschwerdefihrerin widersprochen und dabei

folgendes geltend gemacht:

- Bei dem Merkmal betreffend den Ubergang ohne Absatz
flieRend vom zylindrischen zum konischen Stopfenteil
handle es sich um eine leicht verstandliche
technische Anweisung an den Konstrukteur, im
Ubergangsbereich scharfe Kanten oder einen Absatz zu

vermeiden.

Die Argumentation der Beschwerdefuhrerin, dieses
Merkmal stelle keine objektiv wiederholbare Anweisung
dar, sei auch insofern wenig uberzeugend, als die
Beschwerdefuhrerin behaupte, daR die Vermeidung wvon
Kanten an Ubergéngen von Konstruktionsteilen zu den
Grunéregeln der Fertigkeitslehre gehdérs. Es sei nichc
versténdlich, wie eine MaRnahme =sinerseits =in
grundlegendes Konstruktionsmerkmal, andersrssits aber

nicht wiederholbar sein solle.
- (D4) pefasse sich mit =inem Rohrstopisn, Dei dem zuxr

vorgesehen seien. Es sel nicht erkennbar, weshallb dem

c
Fachmann diese Entgegenhaltung dis Anrsgung

vermittceln kdnnts, nur eine einzige Aulrazuhung der

Rauhtiefe vorzunehmen.
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Auflerdem weise sowohl der Bund (8) wie auch der
Ubergangsbereich zwischen zylindrischem und konischem
Stopfenteil eine scharfe Kante bzw. einen Absatz auf,
was gemdaf dem Streitpatent zur Verhinderung von

SpannungsrifRkorrosion gerade vermieden werden solle.

- Der US-A-4 178 966 sei kein Hinweis auf die
Verbindung eines Rohrstopfens mit dem abzudichtenden
Rohr durch die Aufweittechnik zu entnehmen, vielmehr
erfolge die Verbindung durch Schweiffen. Der Fachmann,
der die erfindungsgemaff zugrundeliegende Aufgabe zu
l6sen suche, werde sich nicht an einzuschweifenden

Rohrstopfen orientieren.

- Bei der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung handle
es sich um einen neuen Sachverhalt, der erstmals in
einem spaten Stadium des Beschwerdeverfahrens geltend
gemacht werde. Da es sich dabei um eine eigene
Vorbenutzung handle, kdénne davon ausgegangen werden,
dafR dieser Sachverhalt schuldhaft verspdtet vorge-
bracht worden sei und somit ein Verfahrensmifbrauch
vorliege. Es werde daher beantragt, dieses Vorbringen

zuruckzuweisen.

-~ Die Verfahrensanspriche 8 bis 10 enthielten alle
Merkmale des unabhangigen Anspruchs 1 und seien einem
Anspruch gleichzustellen, der sich auf die Verwendung
einer neuen und erfinderischen Sache (Ronrstopfen)
bei der Durchfuhrung eines bekannten Verfanrens
(EntZernen des Rohrstopfens) beziehe. Die Patent-
-fahigkeit eines Verwendungsanspruchs, der hinsicht-
lich seiner Kactegorie einem Verfahrensanspruch
gleichgestellt sei, werde jedoch durch die Patent-
fahigkeit der Sache, an der oder mit der sich das
Verfanren vollziehe, getragen. Daher kdnne auch aus
der Tatsache, daf die im kennzeichnenden Teil des

anspruchs 8 aufgefuhrten Verfahrensschritte an sich

1178.D sl e
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bekannt seien, nicht auf das Naheliegen der auf den
konkreten Rohrstopfen bezogenen Verfahrensanspriche
geschlossen worden.

Entscheidungsgriinde

2.2

1178.D

Die Beschwerde ist zuléassig.

Hauptancrag

Die Anspruche 1 bis 7 beziehen sich auf einen Rohrstopfen
zum VerschlieRen eines defekten Warmetauscherrohres,
wogegen die Anspriche 8 bis 10 ein Verfahren zum
Entfernen eines Rohrstopfens nach einem der Anspriuche 1

bis 7, also eine andere Anspruchskategorie, betreffen.

Es entsrricht stéandiger Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern, daff ein Anspruch, der eine eigenstandige
Anspruchskategorie betrifft, als unabhangiger Anspruch
anzusehen ist, der selbstandig auf Patentierbarkeit zu
prufen ist (vgl. z. B. T 169/88 vom 27. Marz 1990,
_insbesordere Abschnitte 5.1 und 5.2).

Diese Rechtsprechung hat auch Berutcksichtigung in den
Richtlinien fur die Prufung im Europdischen Patentamt
gefunder.. Gemd&R Teil C Kapitel III.3.7a der Richtlinien .
kann ein Anspruch auch dann eine Bezugnahme auf einen
anderen anspruch enthalten, wenn er kein abhéngiger
Anspiuch im Sinne der Regel 29 (4) EPU ist, wobei als
Beispie_ hierfir ein Anspruch anzusehen istc, der sich auf
einen Ansopruch einer anderen Kategorie bezieht. In dissen
Fallen st zu prufen, inwieweit der Anspruch, der die
Bezugnanme enthdlt, zwangsldufig die Merkmale des

Ansprucns beinhaltet, auf den er Bezug nimmt.
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In dem zu entscheidenden Fall liegt dem Anspruch 8 die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das ein Ziehen
des Rohrstopfens mit kleinen Kraften erlaubt. Als zur
Aufgabenldsung notwendig sind die Verfahrensschritte
gemaf? dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 8 angegében,
daff in das Innere des Rohrstopfens ein Schweifgerat
eingefihrct wird, und daf die Rohrstopfenwandung auf einer
vorgegebenen Bahn durch Aufschmelzen der Oberflache

geschrumpft wird.

Einzig diese beiden Verfahrensschritte sind zur L&sung
dexr zugrundeliegenden Aufgabe im Anspruch 8 enthalten und

auch hierfdr hinreichend.

Bei der weiteren Prufung der Frage, ob Anspruch 8 alle
Merkmale des Bezugsanspruchs 1 der Kategorie
“Vorrichtung" zur Aufgabenldsung enthalten muR, ergibt
sich, daf zur Erzielung eines Ziehens des Stopfens mit
nur kleinen Kréaften weder die spezielle Rauhtiefe des
zylindrischen Stopfenteils noch der fliefende Ubergang
ohne Absatz zwischen dem zylindrischen und dem konischen
Tell notwendig sind. Diese beiden Merkmale bilden nichet
die unakdingbare Vorausserzung Iur e2in leichtes Entfernen
des Storifens; das Ziehen des Stoviens mitc nur kleinen
Kraften kxann auch bei einem andersn Z2ereich der Rauhtiefs
des zylindrischen Stopfenteils, z. 3. sinem geringeren

Wert als dem beanspruchtan, oder el sinem abrup
o

leichter =Zntfernens des Stopfans Kocmmc 2s in

[}

T
s

Stopfentail erreicht werden. Fur cen zZiiskt eines
T

o}

auf die IZnatensité&t und die Dauer dses Auischmelzv
durch das Schwei3gerit an, woriber Im 2ezugsanspruch 1

jedoch Xsine Aussage gemacht ist.
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Es ist zwischen den Parteien unstrittig, daff samtliche
Verfahrensschritte des Anspruchs 8 zum Stand der Technik,
wie z. B. gemaf (D2), Spalte 2, Zeilen 61 bis 67, oder
gemafs (D3), gehdren, und dies in Verbindung mit einem in

ein Warmetauscherrohr eingebrachten Rohrstopfen.

Diese bekannten Verfahren sind, was von der Beschwerde-
gegnerin auch nicht bestritten wurde, geeignet, einen
Rohrstopfen, wie er in den Ansprichen 1 bis 7 des
Streitpatents beschrieben ist, aus dem Warmetauscherrohr

unter Aufbietung von nur kleinen Kraften zu entfernen.

Wie sich aus den vorstehenden Darlegungen ergibt, sind
zur Lésung der dem Anspruch 8 zugrundeliegenden Aufgabe
die konstruktiven Merkmale eines der Bezugsanspruche 1
bis 7 nicht notwendig, was zur Folge hat, daf der
Gegenstand des Anspruchs 8 hinsichtlich des Vorliegens
von erfinderischer TA&tigkeit nicht von einem der
Anspruche 1 bis 7, soweit diese als neu und erxfinderisch

anzusehen sind, getragen werden kann.

2.4 Die somit unabhéngig von der Bezugnahme auf einen der
Referenzanspriche durchzufihrende Prufung des Anspruchs 8
:ergibt, daR dessen Gegenstand gegenuber (D2) bzw. (D3)

nicht neu im Sinne des Artikels S4 (1) und (2) EPU ist.

Anspruch 8 sowie die auf diesen bezcgenen abhé&ngigen

Anspruche 9 und 10 haben somit keinen Bestand.
Da Uber einen Antrag nur 1n seiner Gesamtheit entschieden

werden kann, entfallen mit den Ansprichen 8 bis 10 auch

samcliche Ubrigen Anspriuche nach dem Hauptantrag.

1178.D il v
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Hilfsantcrag 1

Anspruch 8 gemdaff dem Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von
Anspruch 8 gemafs dem Hauptantrag durch das zusé&tzliche
Merkmal, dafR der Rohrstopfen durch Aufweiten in dem
Warmetauscherrohr festgehalten ist.

Bei diesem zusdtzlichen Merkmal handelt es sich um eine

MaRnahme, die im Zusammenhang mit allen Verfahrens-
merkmalen nach anspruch 8 ebenfalls durch (D2)

(vgl. Spelte 2, Zeilen 38 bis 47 und Zeilen 61 bis 67)
oder durch (D3) (vgl. Anspruch 1) bekanntgeworden ist.

Da Anspruch 8 gemaRR Hilfsantrag 1 in seinem uUbrigen Teil
gegenidber Anspruch 8 gemdf Hauptantrag unverandert ist,
haben hisrfdr auch die Ausithrungen zum Hauptantrag
Gultigkeit.

Das Schutzbegehren nach dem Hilfsantrag 1 hat daher

insgesamt keinen Bestand.

[
[ Y
y
n
A}
]
(u]
X
]
Q
[N}

Tinwand semafl Artikel 100 (b) EPU

W)

Der Einwand der mangelnden Ausfihrbarkeit der Lehre des
Anspruchs 1 wird von der Beschwerdetfuhrerin vor allem
uf gestutzt, dafl das Anspruchsmerkmal, wonach der
zylindrische Teil (3) zum konischen Teil (4) ohne Absatz
5ligge“d dbergent, ohne Angabe der exakten Werte von
Ubergancsradius und XKonuswinkel die Ausfuhrung einer

konkrscsn, abgrenzbaren Lehre nicht zulasse.

ung der Xammer vom
legt wurde, sind gemaf

Arcikel 53 (1) =PU bei der Ermittlung des Schutzbereiches
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des europaischen Patents, der durch den Inhalt der
Anspriche bestimmt wird, zur Auslegung der Anspriche die

Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen.

Das Streitpatent betrifft gemaf dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 einen Rohrstopfen, der durch Aufweiten in
dichtenden Kontakt mit der inneren Oberflache des

Warmetauscherrohres gebracht wird.

Gemaf Spalte 3, Zeilen 52 bis 54 des Streitpatents wird
beim Festwalzen des Rohrstopfens, einem speziellen
Verfahren zum Aufweiten, durch den sanften Ubergang des
zylindrischen Teils (3) in den konischen Teil (4) die
Enﬁstehung von hohen mechanischen Spannungen und damit

die Gefahr einer Spannungsrifkorrosion vermieden.

Vergleicht der Fachmann die Ausbildung des Rchrstopfens
z. B. gemaf? (D1l) oder (D4) mit derjenigen nach dem
Streitpatent, insbesondere gemdff Anspruch 1 und Figur 1
der Zeichnung, so ist ihm mit der vorstehend angegebenen
Information in der Beschreibung des Streitpatents klar,
daR der scharfkantige Ubergang zwischen dem zylindrischen
und dem konischen Stopfenteil kei dem genanntan Stand der
:Technik die Ursache fdr das Eindringen der Stopfenkante
in die Rohrwandung durch den Auiweitvcrgang darscellt,

N —

die es im Hinblick auf die Entsctzshung von Rifkorro

0
"
(6]
3
™
[

vermeiden gilt. Eine konkrzte Ausfiunrungsicrm Iur dis
Gestaltung des Gbergangbereichés istc i1hm ninsichczch des
Konuswinkels und des Verlauies der 3Stospienkcntur bzw. des
Ubergangsradius in Figur 1 der Zeichnung d&as Streic-

patents gcegeben.

Inwieweitc er von dieser kcnkrstan
abweichen kann, ohne den

S
flieRend" gestalteten Stoviznubergangsbersziches zu
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Abstand des Stopfenubergangsbereiches von dem
Aufweitbereich, die vorgesehenen Materialien fUr Stopfen
und Warmetauscherrohr, die Art und Betriebstemperatur der
im Rohr enthaltenen Flussigkeit sowie die geforderte

Lebensdauer des Rohrstopfens von Bedeutung sein.

Es erscheint unangemessen, alle diese Parameter bei der
Formulierung eines Patentanspruches in Betracht zu ziehen
und jeweils konkrete Bemessungsangaben fur den Stopfen in
Abhédngigkeit von all diesen Parametern anzugeben. Es
gehdért zu den spezifischen Aufgaben des Fachmanns, fur
den jeweils konkreten Anwendungsfall angepafte
Konstruktionen zu erarbeiten, nachdem ihm einmal das
grundlegende Konzept zur Verfugung gestellt wurde.
Sollten dabei nicht in ausreichendem Umfang rechnerische
und empirische Untersuchungsmethoden vorliegen, ist dem
Fachmann auch zuzumuten, sich gegebenenfalls an Hand wvon
Versuchen Uber den Einfluff der verschiedenen Parameter

Aufschluff zu verschaffen.

Die Kammer gelangt daher zu dem Ergebnis, daR das oben
genannte Merkmal dem Fachmann eine ausreichend klare und
vollstandige Lehre vermittelt, um den Ubergangsbereich
des Stopfens im Sinne der Vermeidung bzw. Verringerung
der Gefahr der Spannungsriffkorrosion auf Grund des

Aufweitens zu gestalten (Artikel 83 EPU).

Der vorgebrachte Einwand nach Artikel 100 (b) EPU gresift
daher nicht.

Hinsichtlich des Gegenstandes von Anspruch 1 wird der am
nadchsten kommende Stand der Technik in Ubereinstimmung
mit der Auffassung der Vorinstanz und der Beteiligten in
(D1) erbiickt.
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Diese Entgegenhaltung beschreibt einen Rohrstopfen zum
VerschlieRen eines defekten Warmetauscherrohres mit den

Merkmalen nach dem Oberbegriff des anspruchs 1.

Die OberZlache des zylindrischen Teils des Rohrstopfens
weist einzelne Rippen oder Vorspringe auf, die tuber die

Oberflache des Stopfens vorstehen.

Anspruch 1 unterscheidet sich von diesem Stand der
Technik durch die Merkmale nach dem kennzeichnenden
Anspruchsteil.

Aus dem Umstand, daf (Dl) den né&chstkommenden Stand der
Technik oeschreibt, folgt bereits die Neuheit wvon
Anspruch 1. Die rfrage der Neuheit war zwischen den
Parteier auch nicht strittig, so daf sich weitere

Ausiuhrungen hierzu erUbrigen.

Die zu losende Auifgabe wird gem&f der Beschreibung des
Streitpacants darin gesehen, einen Walzstopfen gemaR
Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, der bei
verbesserxcer Dichtwirkung gréRere Haltekrédfte gegenuber
dem bekannten Stopfen aufweist, leicht ziehbar ist und
:bei dem zZeim Walzen die Entstehung von hohen,

mechanischen Spannungen und somit die Gefahr einer

9]

nachZolzenden Spannungsrilkorrosion vermieden ist.

Zur Losung dieser Aufgabe sind bei dem gattungsgemafRen
Stopfen Zie Merkmale nach dem kennzeichnenden Teil des

Anspruchs 1 vorgesehen.

Diz2 Aufrzuinung der Oberflédche des zylindrischen

t der gegebenen Rauhtiefe darfte die
Dichtwirk:ng verkessern und die Haltekrafte vergrdlRern,
wepel auizrund der ralativ geringen Rauhtiefe - im

Jerzleiz zu ZJen Rippen gemalR (Dl) - der Stopfen leicht
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entfernbar ist. Aufferdem durfte der "fliefRende" bzw.
"sanfte" Ubergang zwischen zylindrischem und konischem
Teil die Gefahr von Rifbildung aufgrund des Aufweitens

des Stopiens vermindern.

Nach Uberzeugung der Kammer wird die angegebene Aufgabe

durch den Gegenstand des Anspruchs 1 vollstandig gelést.

Zur Stuitzung ihres Vorbringens fehlender erfinderischer
Tatigkeit verweist die Beschwerdefuhrerin vor allem auf

den durcn (D4) bekanntgewordenen Rohrstopfen.

Zur Loésung der Aufgabe, die Haltekrafte bei verbesserter
Dichtwirkung und dennoch leichter Entfernbarkeit des
Stopfens zu erhdhen, ist gemdf (D4) die Mantelflache des
Aufweitbereiches des Stopfens mit zwei Teilbereichen von
unterschiedlicher Oberflachenharte versehen, wobei die
Oberflache des Teilbereiches mit der grdéfReren
Oberflachenhdrte eine Profilierung aufweist, deren
Eindringciefe in das Wé&rmetauscherrohr beim Aufweiten des
Stopfens durch die Gestaltung des Teilbereiches mit der

geringeren Oberflachenhdrte bestimmc wird.

Sollte der Fachmann sich von der Ubertragung des
Losungsvorschlages nach (D4) auf den gattungsgemafen
Stopfen nach (Dl) einen worteilhnhaften Schritt zur Loésung
der ihm gestellten Aufgabe erblicken, so miRte er die
Ausstatcung der Stopfencberildche mit zwei Teilbersichen
unterschiesdlicher Oberilachenhdrte mitibernenmen, da eine
solche MzRnahme den Kernkestandteil der Lehre nach (D4)

bildet, -/gl. den dortigen Anspruch 1.

Es ist klzr erkennbar, dal eine solche Merkmals-
Ubertracung nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemé&fd
dem Strsicpatent £uhrt, da bei diesem dis Anordnung von

zwei Tei_bersichen uncaerschiedlicher Cberfi&chenhdrte am

o]
[
[01]
ct

Stopfenmantel nicht yorgesehe Angesichts des
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Umstands, daf® der Stopfen gema@ff (D4) einen scharfkantigen
Ubergang zwischen seinem zylindrischen und seinem
konischen Mantelbereich aufweist (vgl. die Figuren der
Zeichnung), kommt hinzu, daf bei einer solchen
\Mérkmalsﬁbertragung auch das Merkmal eines ohne Absatz

flieRenden Ubergangs nicht verwirklicht ware.

Die Argumentation der Beschwerdefﬁhrerin, die Lehre nach
dem Streitpatent stelle gegeniber (D4) eine
verschlechterte Ausfuihrung dar, da sie keine Mafnahme zur
Steuerung der Eindringtiefe der Profilierung in die
wandung des Warmetauscherrohres vorsehe, laRkt aufRer acht,
dafR im E2U ein bestimmter technischer Fortschritt eines
unter Schutz gestellten Gegenstandes gegenUber dem Stand

der Technik nicht zwingend vorgeschrieben ist.

Davon argesehen weist gemaf (D4) lediglich ein Teil-
bereich des Stopfenmantels eine Profilierung auf. GemaR
der Lehre nach dem Streitpatent ist die Aufrauhung
dagegen im gesamten aufzuweitenden Bereich vorgesehen,
was in vcrteilhafter Weise zu einer VergrdlRerung der die
Ubertracung der Haltekrdafts gewédhrleistenden Oberflé&che

-~.fuhrt.

eschreibungseinleitung des Streitpatents
gewlurdicza US-3A-4 1782 26¢ betrifft sinen Rohrstopfen, der
einen ncnlen zvlindrischen und sinen sich daran
anschlizRenden hohlsn xcnischen Teil auiweist, wobel

jedach xs=ine aAulrzuhung an dem zylindrischen Teil

AuRerder -stc disser 3tcuisn nicht duxch dise Aufweitc-
cechnik., scndern Juxrch Zinschweilfen mitc dem Warme-

tauscherrchir Zestc 7srzun
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Stopfens mit der Gefahr von Spannungsrifkorrosion stellt
sich bei diesem Stopfen daher nicht. Die Problemstellung,
den Stopfen leicht aus dem Rohr entfernbar zu gestalten,

ist der Entgegenhaltung ebenfalls nicht zu entnehmen.

Der Fachmann, der nach Ldésungen der dem Streitpatent
zugrundeliegenden Aufgabe sucht, die sich mit durch die
Aufweittechnik eingebrachten Rohrstopfen befaft, hat
daher keine Veranlassung, die US-A-4 178 966 nadher in

Betracht zu ziehen.

Die erst knapp zwei Monate vor der mindlichen Verhandlung
vor der Kammer eingereichten Unterlagen, namlich die
Zeichnung der Brown Boveri Reaktor GmbH mit der

Nummer DS 12XXZE GBRA 003 010 und eine eidesstattliche
Versicherung des Herrn Russ vom 16. Januar 1996, sollen
eine Vorbenutzung des in der Zeichnung dargestellten
Rohrstopfens durch dessen Einbau in Dampferzeugerrohre
des Kernkraftwerkes Biblis zwischen dem 30. April 1988
und dem 13. Mai 1988 belegen.

Es ist diesen Unterlagen nicht zu entnehmen, ob und auf
welche Weise der dargestellte Rohrstopfen der Offent-
lichkeit zuganglich gemacht worden sein kénnte. Anlagen,
die sich im Innenbereich eines Kraftwerkes, insbesondere
eines Kernkraftwerkes, befinden, sind fur die Offent-
lichkeit aus Sicherheitsgrinden im allgemeinen nicht
zugdnglich. Der Nachweis der Offenkundigkeit der
behaupteten Vorbenutzung mufl daher als nicht erbracht

angesehen werden.

Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen, daff die zum Nachweis
der behaupteten Vorbenutzung vorgelegten Unterlagen
keinen Zinweis auf einen Stopfen enthalten, der mit =Z=ilZs

der Aufweittechnik in das Rohr eingebracht wird und bei

dem die damit verbundene Problematik der Spannungsri-
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korrosion auftritf. Demnach wdre die behauptete
Vorbenutzung selbst im Falle des Nachweises der Offen-
kundigkeit fUr die zu treffende Entscheidung nicht wvon

Bedeutung.

Die geltend gemachte Vorbenutzung, fur deren spates
Vorbringen keine triftigen Grunde angegeben wurden, wird

somit mangels Relevanz in dem Verfahren nicht zugelassen.

Zusammenfassend gelangt die Kammer zu dem Ergebnis, daf
die zentrale Lehre nach Anspruch 1, bei einem mit Hilfe
der Aufweittechnik in ein Warmetauscherrohr einzubauenden
Rohrstopfen Kanten und Absatze im Ubergangsbereich
zwischen dem zylindrischen und dem konischen Stopfenteil
zur Verhinderung von Spannungsriffkorrosion zu vermeiden,
weder aus den verfugbaren Entgegenhaltungen noch aus dem

allgemeinen Fachwissen hervorgeht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemdf dem Hilfsantrag 2
beruht daher auf erfinderischer Tatigkeit und dieser

Anspruch hat somit Bestand (Artikel 52 (1), 56 EPU).

Die Anspruche 2 bis 7 sind auf besondere Ausfuhrungen des
" .Cegenstandes von Anspruch 1 gerichtet und kénnen daher

als abhé&ngige Anspruche auch aufrechterhalten werden.

Der auf die Verwendung eines Rohrstopfens zum Ver-
schlieRen eines defekten Warmetauscherrohres gerichtete
Anspruch 8 (erteilter Anspruch 11) ist auf einen der
Anspruchie 1 bis 7 ruckbezogen. Die Patentfahigkeit des
Anspruchs 8 stutzt sich auf diejenige des Anspruchs 1,
dessen cesamte Merkmale Anspruch 8 als Verwendungs-

ansprucn zwangslaufig enthdlt. Dieser Anspruch hat somit

ebenfalls RBestand.
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4.10 Die Beschreibung wurde an das geltende Schutzbegehren
angepafit, wobei redaktionelle Anderungen bzw. Klar-
stellungen, wie aus Seite 2 dér Streitpatentschrift
ersichtlich, vorgenommen wurden. Dig Beschreibung ist
somit ebenfalls fur die Aufrechterhaltung des Patents in

gedndertem Umfang geeignet.

B Hilfsantrag 3

Da dem Hilfsantrag 2 stattgegeben wird, ist es nicht

notwendig, auf den Hilfsantrag 3 einzugehen.

-6. Am Ende der mundlichen Verhandlung hatten beide Parteien
Gelegenheit, zu den vorgelegten Antragen, insbesondere
gemaf? Hilfsantrag 2, Stellung zu nehmen. Es ist daher
nicht notwendig, eine Mitteilung gemaf Regel 58 (4) EPU

ZU erlassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

%, ~ Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die 2ngelegenheit wird an die erste Instanz mit- der
Anordnung zuruckverwiesen, das Patent mit den in der
mundlichen Verhandlung Uberreichten Unterlagen

aufrechtzuerhalten.

Der Gesché&ftsscallenbeamte: Der Vorsitzende:
LY
\J" ,/;"‘\ - / / .

N. Maslin C. T. Wilscn
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