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Sachverhalt und Antrége
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Auf die europédische Patentanmeldung Nr. 90 102 360.6,
die am 7. Februar 1990 unter Inanspruchnahme der
Prioritaten der deutschen Anmeldungen DE-3904465 vom
15. Februar 1989 und DE 4001591 vom 20. Januar 1990
angemeldet worden war, ist am 21. April 1993 das
europdische Patent Nr. 383 169 erteilt worden.

Anspruch 1 des Patents lautet:

*1. Transporteinrichtung fur Prefteile in einer
Grofteil-Stufenpresse mit mehreren direkt hintereinander
angeordneten Werkzeugstufen (1, 2), bei welcher
wenigstens eine, insbesondere zwei, eine Horizontal- und
eine Vertikalbewegung ausfihrende, durch den Werkzeug-
raum der Presse hindurchfuhrende Tragschienen (19)
vorgesehen sind, an denen mit Saugern oder dgl.
bestlickte Quertraversen (35,40) im Stufenabstand der
Werkzeuge (7-12) befestigt sind, dadurch gekennzeichnet,
da zur Bearbeitung sowohl von grofen als auch von
kleineren Prefiteilen die GroRe des Horizontalhubs (23,
26) der Tragschiene (19) je nach Grofle des Prefteils
variabel ist, wobei groffléchige Prefiteile udber einen
vollen Transportschritt (23) von Werkzeugstufe (1) zu
Werkzeugstufe (2) und kleinere Prefiteile mit einem
halben Transportschritt (26) von Werkzeugstufe zu einer
Zwischenablage (45) transportierbar sind und wobei sich
die Zwischenablage (45) zwischen zwei Werkzeugstufen

(1, 2) aus dem gebildeten Freiraum bei kleineren

Prefteilen ergibt."

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdefihrerin
(Einsprechende) mit Telekopie vom 20. Januar 1994
Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen
mangelnder erfinderische T&atigkeit beantragt. Zur
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Statzung ihres Vorbringens hat sie auf folgende

Dokumente verwiesen:
Dl1: DD-A- 248 754
D2: DE-A-3 413 900
D3: DE-A-3 402 627
D4: JP-A-63 230238
D5: GB-A-2 199 781
D6: US-A-4 658 626
D7: DE-A-3 824 058 (im Patent genannt)

D8: Geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung gemafs
Auftragsspezifikation (Bl) vom 27. April 1984
bezuglich einer Transferpresse Typ PTrSZT
300/4/8/700/350, zu liefern an die Firma De Longhi
(IT)

D9: Geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung gemafs
Bestellung Nr. 852 (B2) vom 30. Juli 1984 einer
Transferpresse Typ PSt 0-1000/4+8/750+4375/450 bei
der Firma Krupp Industrietechnik durch die Firma

EBERSPACHER KG; Neunkirchen-Saar (DE).

Nach der Frist gemaf Artikel 99 (1) EPU hat die
Einsprechende mit Schreiben vom 27. Januar 1994 an die

D9 angeheftet noch folgende Unterlagen eingereicht:

(D10) Bestellungsschreiben mit Bestellnummer 2116 der
Firma Eberspacher, Neunkirchen-Saar, nach der bei der
Firma Krupp-Industrietechnik, Essen am 19. April 1985
insgesamt 3 Stuck Werkzeugsédtze mit Zubehdr zur
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automatischen Fertigung von Schalldampferteilen bestellt

wurden.

Mit einer am 30. Mai 1995 zur Post gegeben Entscheidung
hat die Einspruchsabteilung den Einspruch

zuruckgewiesen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daR weder
die Dokumente des Standes der Technik noch die geltend
gemachten offenkundigen Vorbenutzungen einen Hinweis auf
eine flexible Nutzungsmdéglichkeit einer Zwischenablage
als Teil einer Bearbeitungstufe in einer Transport-
einrichtung nach der D7 vermitteln. Der Gegenstand des
Patentanspruches 1 erfulle somit das Erfordernis einer

erfinderischen Tatigkeit.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin am
31. Juli 1995 unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwerdegebuhr und Einreichung der Beschwerde-

begrindung Beschwerde eingelegt.

Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und das Patent im vollem Umfang zu widerrufen.

In einer Mitteilung vom 15. Marz 1996 hat die Kammer die
vorlaufige Auffassung vertreten, daR weder eindeutig
erkennbar noch von der Beschwerdefuhrerin ausreichend
substantiiert worden sei, daff die zusé&tzlichen
Unterlagen, die an die am 27. Januar 1994 eingereichten
Unterlagen der D9 angeheftet waren und eine Bestellung
von Werkzeugsédtzen zur automatischen Fertigung von
Schalldampfern beinhalten, tatsachlich die im
Einspruchsschriftsatz spezifizierte offenkundige

Vorbenutzung D9 betreffen.

Diese Bestellung von Werkzeugsatze sei daher als eine
weitere geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung D10
zu betrachten. In Anbetracht der Tatsache, daR sie am
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27. Januar 1994 geltend gemacht wurde, d. h. erst nach
der in Artikel 99 EPU genannten 9-monatigen Frist, sei
sie als verspatet im Sinne vom Artikel 114 (2) EPUO
vorgebracht anzusehen und daher nur bei entscheidungs-
erheblicher Relevanz zu beriucksichtigen (T 156/84,
ABl. 1988, 372), was aber eine ausreichende
Substantiierung voraussetze, die im vorliegenden Fall

nicht gegeben sei.

Was die geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen
nach der D8 und der D9 betreffe, so seien diese
ebenfalls nicht ausreichend substantiiert, insbesondere
fehle ein Nachweis daftr, wodurch die Vorbenutzungen
offenkundig geworden seien. Wenn die Beschwerdefihrerin
sich weiter auf diese geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzungen stitzen wolle, so sollten die genauen
Umstande der Offenkundigkeit naher erléautert werden,
wozu vorerst eidesstattliche Erklarungen eines Zeugen

ein geeignetes Mittel sein durften.

V. Auf dieser Mitteilung hin hat die Beschwerdefihrerin am
17. Juni 1996 eine eidesstattliche Erklarung des Zeugen
Gunter Aderhold eingereicht, in der auf die Offen-
kundigkeit der Vorbenutzung nach der D8 eingegangen

wurde.

VI. Die Ausfiuhrungen der Beschwerdefuhrerin zur Stitzung
ihres Antrags lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Fiar die Herstellung der Ober- und Unterschale des
Schaldampfers nach D10 seien zwei verschiedene
Werkzeugsatze eingesetzt worden, wobei die Herstellung
der Unterschale mit 4 Stufen und vollem Transportschritt
(750 mm) ohne Leerstufentberbrickung und die Herstellung
der Oberschale mit 3 Stufen und halbem Transportschritt
(375 mm) und Leerstufenuberbrickung erfolgte. Damit sei
der Kerngedanke des Patentes: "Anpassung der GrodoRe der
Transportschritte an die Grofe der Prefiteile, um
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insbesondere bei kleinen Teilen mit kleinen Transport-
schritten kurze Transportzeiten und damit gréfere
Ausbringung zu erreichentvorbekanntlich realisiert

worden.

Auflerdem sei dieser Kerngedanke auch aus der D8 bekannt,
da die D8 und ebenfalls die D9 eindeutig die
Abhé&ngigkeit von Horizontalhub und Durchsatzleistung
zeigten. Die Transportvorrichtungen nach der D8 und D9
erlaubten es zwar auch, mit 8 Werkzeugen und kleinem
Transportschritt ohne Zwischenablagen zu fahren, dies

stelle jedoch eine Ausnahme dar.

Was die Zusammengehérigkeit von D9 und D10 betreffe, so
sei sie dadurch gegeben, dafl die technischen Parameter
in bezug auf die Vorschubschritte gleich seien.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zuruckweisung der Beschwerde und machte im wesentlichen

folgendes geltend:

Es handele sich bei der mit dem Einspruchsschriftsatz
eingereichten D9 um die Bestellung einer "Krupp-
Transferpresse” und bei der beigefigten weiteren
Bestellung vom 19. April 1985 (D10) um eine Bestellung
von "Werkzeugsdtzen". Beide Bestellungen nahmen zwar
bezug auf Transportschritte von 750 und 375 mm, wobei in
D10 aufBlerdem Leerstufenuberbriuckungen genannt werden,
ein direkter Zusammenhang zwischen den Bestellungen D9
und D10 sei jedoch nicht ersichtlich.

Dartber hinaus habe die Beschwerdefihrerin nicht
ausreichend dargelegt, wodurch die geltend gemachten
Vorbenutzungen offenkundig wurden; die behauptete
Offenkundigkeit werde daher bestritten.

Beim angefochtenen Patent sei erfindungsgemaf vorge-
sehen, bei gleichbleibender Anzahl der Werkzeugstufen
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groRere Prefteile mit einem vollen Transportschritt und
kleinere Prefteile mit zwei halben Transportschritten
von Werkzeugstufe zu Werkzeugstufe zu transportieren,
wobel zwischen den bestehenden und in ihrer Anzahl nicht
veranderbaren Werkzeugstufen bei kleineren Preflteilen
Zwischenablagen vorhanden seien. Bei den in der D10
genannten Leerstufenuberbrickungen sei nicht dargelegt
worden, da es sich um solche gesonderte Zwischenablagen
handle, die als Orientierungsstationen zur Lage-

veranderung der Teile verwendet werden kdénnten.

Entscheidungsgriinde

0417.D

Die Beschwerde ist zuléssig.
Geltend gemachte offenkundige Vorbenutzungen

Die Beschwerdefuhrerin hat mit dem Einspruchsschriftsatz
zwei offenkundige Vorbenutzungen, und zwar die auf D8
und D9 basierenden Lieferungen fur Transferpressen,

geltend gemacht.

Die weitere Bestellung vom 19. April 1985, die Werkzeug-
satze zur automatischen Fertigung von Schalldédmpfern
betrifft, war an die am 27. Januar 1994 eingereichten
Unterlagen zu D9 angeheftet. Es ist jedoch nicht
eindeutig erkennbar, daR diese Unterlagen mit der im
Einspruchsschriftsatz genannten offenkundigen Vor-
benutzung D9 inhaltlich zusammenhangen.

Die Beschwerdefihrerin hat zwar vorgetragen, daf ein
solcher Zusammenhang aus den offenbarten
Arbeitsschritten herzuleiten sei, die sowohl in der D9
als auch in der D10 mit 750 mm oder mit 350 mm gefahren
werden kénnen. Eine solche Ubereinstimmung gibt nach

Auffassung der Kammer nur einen Hinweis auf einen
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moéglichen Zusammenhang, jedoch ohne weitere objektiv
uberpriufbare Beweismittel nicht den zu fordernden

eindeutigen Nachweis hierfur.

Wie im Bescheid von 15. Marz 1996 mitgeteilt wurde, ist
diese Bestellung daher als eine weitere geltend gemachte
of fenkundige Vorbenutzung (D10) zu betrachten.

In Anbetracht der Tatsache, daR die weitere offenkundige
Vorbenutzung D10 am 27. Januar 1994 geltend gemacht
wurde, d. h. erst nach der in Artikel 99 EPU genannten
Frist, ist sie als verspatet im Sinne vom

Artikel 114 (2) EPU vorgebracht anzusehen und daher nur
bei entscheidungserheblicher Relevanz zu berucksichtigen
(T 156/84, ABl. 1988, 372), was aber eine ausreichende

Substantiierung voraussetzt.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist eine offenkundige Vorbenutzung nur dann ausreichend
substantiiert, wenn konkrete Umstande angegeben werden,
was, wo, wann und wodurch der Offentlichkeit zugéanglich
gemacht worden ist (vgl. T 93/89, ABl. EPA 1992, 718,
Punkt 8.1, T 328/87, ABl. 1992, 701, Punkt 3).

Die Kammer stellt fest, daf die Beschwerdefihrerin mit
Schreiben vom 14. Juni 1996 zur weitere Substantiierung
der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung D8 eine
beglaubigte Eidesstattliche Erklarung eingereicht hat.

In bezug auf die geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzungen D9 und D10 ist jedoch keine weitere
objektiv nachprufbare Substantiierung der Umsténde der

of fenkundigen Vorbenutzung erfolgt.

Aus alledem folgt, dafl sowohl die verspatet vorgebrachte
of fenkundige Vorbenutzung D10 als auch die innerhalb der
Einspruchsfrist geltend gemachte offenkundige
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Vorbenutzung D9 wegen nicht ausreichende Substantiierung
der Offenkundigkeit unberucksichtigt bleiben missen.

Mit der eidesstattliche Erklarung des Zeugen

Gunter Aderhold wurde glaubhaft gemacht das die
Transferpresse nach der D8 vor dem Prioritatstag des
angefochtenen Patents einem unbeschrankten Personenkreis
zugénglich war. Sie erfullt somit die Erfordernisse nach
Artikel 54 (2) EPU und ist als Stand der Technik zu
betrachten.

Neuheit

Die Neuheit der Transporteinrichtung nach Anspruch 1 des
angefochtenen Patents folgt schon daraus, daR keines der
verfugbaren Dokumente des Standes der Technik und auch
nicht die Transferpresse nach D8 eine Transport-
einrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des
angefochtenen Patents offenbaren, die zusatzlich
Zwischenablagen aufweist, welche zwischen zwei
Werkzeugstufen angeordnet sind und zu denen kleinere
PrefRteile, die mit halbem Transportschritt durch die
Stufenpresse hindurchgefuhrt werden, transportierbar

sind.

Die Neuheit wurde ubrigens weder im Einspruchsverfahren

noch im Beschwerdeverfahren angegriffen.
Erfinderische Tatigkeit

Die von der Beschwerdefuhrerin geltend gemachte
offenkundige Vorbenutzung gemdf D8 betrifft eine
Transferpresse, die bedarfsweise fir die Verarbeitung
von Prefteilen auf 4 oder 8 Werkzeugstufen mit einem
Stufenabstand von 700 mm oder 350 mm umstellbar ist. Die
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Hubzahl der Presse betragt bei einem Transportweg von
350mm maximal 38 Hibe/min und bei der Bearbeitung
groRflachiger Prefteile und einem Transportweg von 700mm

maximal 25 Hube/min.

Nicht ersichtlich ist jedoch, wie genau die
Transporteinrichtung fur die Prefteile konstruktiv
ausgefuhrt ist. Insbesondere kann den Unterlagen zu D8
nicht eindeutig entnommen werden, ob der Stufenabstand
in wesentlichen von der Bestuickung mit Stéfeln (d. h.
bei 4 Werkzeugen 700 mm Schritt; bei 8 Werkzeugen 350 mm
Schritt) vorgegeben ist, wie von der Beschwerdegegnerin
vorgebracht wurde (siehe auch Punkt 5 der angefochtenen
Entscheidung), oder unabhangig von der Bestuickung ist,
wie von der Beschwerdefihrerin geltend gemacht wurde.

Auch der Ansicht der Beschwerdefihrerin, dafl die D8 eine
Anpassung der GroRe des Transportschrittes an die Groéfe
der PreRteile offenbare, um insbesondere bei kleinen
Teilen mit kleinem Transportschritt kurze Transport-
zeiten und damit eine gréfRere Ausbringung von Teilen zu
erreichen, kann nicht gefolgt werden, da uUber der Grofte
der Teile, die transportiert werden, nichts gesagt wird.

Im Vergleich mit der beanspruchten Transporteinrichtung
gemafl dem angefochtenen Patent offenbart die D8 daher
lediglich volle und halbe Transportschritte ohne
direkten Zusammenhang mit den anderen Merkmalen des

Anspruchs 1.

Ein Vergleich mit der im Streitpatent genannten D7
zeigt, daf dieser Stand der Technik der Transport-
einrichtung nach Anspruch 1 des angefochtenen Patents
insofern ndher kommt, als diese Druckschrift eine
Transporteinrichtung fur Prefteile in einer Grofteil-
Stufenpresse betrifft, die zumindest die Kombination der
Merkmale nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aufweist.
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Im vorliegenden Fall hat sich die Beschwerdefuhrerin
allerdings im Beschwerdeverfahren darauf beschrankt
darzulegen, weshalb der angefochtenen Entscheidung im
Hinblick auf die D8, D9 und D10 nicht gefolgt werden

kénne.

Auf die Argumentation der Einspruchsabteilung in bezug
auf die Dokumente D1 bis D7 ist sie nicht eingegangen.

Ausgehend von dem nachstkommenden Stand der Technik nach
der D7 schliefft sich die Kammer der Analyse und weiteren
Argumentation in den Entscheidungsgrunden der
Einspruchsabteilung beztuglich des Vorliegens einer
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf die Lehren der
Dokumente D1 bis D7 vollinhaltich an.

Wie vorstehend schon festgestellt wurde, offenbart die
offenkundige Vorbenutzung nach der D8 weder eine
Transporteinrichtung mit durch den Werkzeugraum
hindurchgefihrten zweidimensional beweglichen Schienen,
auf deren Weiterentwicklung im Sinne der gestellten
Aufgabe es im vorliegenden Fall gerade ankommt, noch
eine Zwischenablage. Da die Verwendung einer
Zwischenablage auch nicht zwingend aus der Funktion der
Presse nach der D8 nahegelegt wird, kann die D8 dem
Fachmann keinen Hinweis vermitteln, eine solche
Zwischenablage bei der Einrichtung nach der D7 zu

verwenden.

Zusammenfassend kommt die Kammer daher zu dem Ergebnis,
daf® die Einrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 sich
nicht in naheliegender Weise aus dem nachgewiesenen
Stand der Technik ergibt und daher als erfinderisch
anzusehen ist (Artikel 56 EPU).

Die auf den Anspruch 1 zuridckbezogenen, besondere
Ausfuhrungsformen der erfindungsgemafien Einrichtung
betreffenden Anspriche 2 und 3 haben ebenfalls Bestand.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Der Geschéftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
[t
- - - -
7 __
S. Fabiani F. Gumbel
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