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Sachverhalt und Antréage

2072.D

Auf di e europdai sche Patentannmel dung Nr. 91 890 106.7 i st
am9. Miarz 1994 das europai sche Patent Nr. 0 459 971
erteilt worden

Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Erzeugen kontinuierlich gekriamter
Abschnitte (71) in Hohlprofilleisten (53), bei demdie
Hohl profilleiste (53) unter einem N ederhalter (20, 80)
zw schen Fuhrungsbacken (3, 4), von unten abgest Ut zt,
vor geschoben und nach dem Ni ederhal ter (20, 80) aus der
Forderrichtung der Hohlprofilleiste (53) durch eine zur
Forderrichtung schraggestellte Auflauffl ahe (62) eines
Bi egehebel s (59) abgel enkt wi rd, dadurch gekennzei chnet,
dalR die Auflaufflahe (62) wahrend des Krumungs-
vorganges in ihrer Wrkstellung stillsteht, und dal3 die
kr tmmungsauf3ensei ti ge Wand der Hohl profilleiste (53)
wahrend des ganzen Krumrungsvor ganges an der schrég-

gestellten Auflaufflache (62) entlanggleitet."”

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdefihrerin
Ei nspruch ei ngel egt und den Wderruf des Patents in
vol | em Unf ang wegen nmangel nder Neuheit bzw. mangel nder

erfinderischer Tatigkeit beantragt.

I n Ergéanzung i hres Ei nspruchsvorbringens, hat die
Beschwer def threrin i m Schrei ben vom 30. Oktober 1995
gel tend genmacht, dal einer ihrer Mtarbeiter, Herr
Erhard Stephan, auf der International en Fachnesse

" as 88", die vom 28. Septenber bis 1. Oktober 1988 in
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Dissel dorf stattfand, eine alternative Funktionsweise
der dort ausgestellten Vorrichtung "Lenhardt

Profilmat 2" ei nem unbekannten Messebesucher nindlich
erl dutert habe. Diese Vorrichtung sei mt einer

St euerung ausger istet gewesen, die es ernbglicht, aus
Hohl profill ei sten Abstandhal terrahnmen fur Mdel | schei ben
zu bi egen, wel che nicht nur rechtw nklige, sondern auch
gekriammt e Abschnitte hatten. Zu di esem Zweck sei das

Bi egewer kzeug schrittwei se | angs der Profilleiste
verfahren und der Bi egehebel dabei w ederholt um

kl ei nere W nkel ausgel enkt worden, so dal3 quasi
konti nui erliche Bogen erzeugt werden konnten. Dies sei
auf der Messe wi ederholt vorgefuhrt worden. Einer der
Besucher, dem es aufgefallen sei, dall die Bdgen nicht
streng kontinuierlich, sondern quasi-kontinuierlich
erzeugt worden sei en, habe sich danach erkundigt, ob die
Bi egung ni cht auch vollig kontinuierlich durchgefthrt
wer den kodnne; ihm sei daraufhin von Herrn Stephan

erkl art worden, dall man sich dariuber bereits Gedanken
gemacht habe. Eine kontinuierliche Biegung sei noglich,
wenn man den vor handenen Bi egehebel ausgel enkt stehen

| asse und dann das Bi egewerkzeug mttels seines

Ver schi ebeantri ebes | &ngs der Profilleiste verfahre.

Zum Bewei s der geltend genmachten Tatsachen wurden die

Herrn Erhard Stephan und Usme Bogner als Zeugen benannt.
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Dar aus zog di e Beschwerdef dhrerin den Schlul3, dal3 es
bereits bekannt sei, in einer Vorrichtung zum Bi egen von
Abst andhal terrahnmen fur Isolierglasschei ben einen
kontinuierlich gekrimten Abschnitt einer Hohlprofil-

| ei ste dadurch herzustellen, dal3 man ei nen schrag
gestellten, feststehenden Bi egehebel und die
Profilleiste relativ zuei nander bewege, so dalR die
Profilleiste an der schrag gestellten Auflaufflache des
Bi egehebel s entl anggl eite und dadurch fortschreitend
gerundet werde. Unterschiedlich bei dieser Arbeitsweise
gegenuber dem Anspruch 1 des angegriffenen Patents sei

| ediglich, daRR die Profilleiste ruhe und das

Bi egewer kzeug bewegt werde, wohi ngegen bei m

angegri ffenen Patent das Bi egewer kzeug ruhe und die
Profilleiste bewegt werde. Dabei handele es sich jedoch
um ni chts anderes als eine kinemati sche Unkehr, die an
dem Uber ei nsti nmenden Bi egeprinzip nichts andere und

ni cht erfinderisch sei.

2072.D Y
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Mt Schrei ben vom 23. Marz 1996 reichte di e Beschwerde-
fuhrerin eine eidesstattliche Erklarung des Herrn
Stephan ein. In dieser werden nahere Einzel heiten der
Arbei tswei se des "Profilmts 2" sow e des geltend
gemachten Gesprachs mt dem unbekannten Messebesucher
angegeben. Herr Stephan tragt vor, er erinnere sich an
di e Begebenheit gut, weil er sich mt der ldee, mt dem
Profil mat auch kontinuierliche Bogen zu bi egen, nicht
nur i n Gedanken beschaftig habe, sondern auch schon
prakti sche Versuche dazu durchgefidhrt habe. So habe er
bereits im Mai 1988 aus Anl ald von Wartungsarbeiten an
eineman die Firma Arvah B. V. in Holland gelieferten
"Profilmat 2" dort einige Male das kontinuierliche

Bi egen von Hohl profilleisten durch Verschi eben eines

Bi egewer kzeuges mt permanent ausgestellter Bi egewange
dur chgef Uhrt.

Mt densel ben Schrei ben Uberreichte di e Beschwerde-
fUhrerin ei nen Ausset zungsbeschl u3 des Cberl andes-
gerichts Dissel dorf imparallelen Verletzungsprozess, in
dem festgestellt wird, dall die geltend gemachte
mindl i che Beschrei bung auf der Fachnesse "G as 88",
sollte sie sich als Stand der Techni k erwei sen, das

Best ehen des betreffenden Gebrauchsnusterschutzes in

Frage stellen wirde.

I n der mindlichen Verhandl ung vom 26. April 1996 vor der
Ei nspruchsabteilung rei chte der Beschwerdegegner einen

geanderten Patentanspruch 6 mt fol gendem Wrtl aut ein:

"6. Vorrichtung zum Erzeugen gekrinmter Abschnitte (71)
in Hohl profilleisten (53), insbesondere beimHerstellen

von Abst andhal terrahnmen fir |solierglasschei ben, mt

2072.D Y
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ei ner imwesentlichen horizontal en Forderbahn (54), mt
ei ner der FOrderbahn (54) zugeordneten Vorschub-
vorrichtung (51, 52) fir die Hohlprofilleiste zu ei nem
Wer kzeug, das zwei Fuhrungsbacken (3, 4) aufweist,

zwi schen denen die Hohl profilleiste (53) aufgenomen
ist, mt einem N ederhalter (20, 80) fur die

Hohl profilleiste (53), dessen vorderes Ende (53, 70, 81)
in seiner Wrkstellung gegen die i hmzugekehrte

| nnenwand der Hohl profilleiste (53) anliegt, und mt

ei nem aus der Forderrichtung hochschwenkbaren Hebel (59)
mt einer Auflaufflache (62) fur die Hohlprofil-

| ei ste (53), dadurch gekennzeichnet, dal} die

For der bahn (54) sich amunteren Ende einer (seitlichen)
Auf | agefl &che (69) fidr den weni gstens einen gekridmten
Abschnitt (71) der Hohlprofilleiste (53) befindet, dal
di e Fuhrungsbacken (3, 4) beidseits der Hohl profil -

| ei ste (53) angeordnet sind, dallR der Niederhalter (20,
80) beweglich angeordnet ist und in seiner Wrkstellung
mt seinemvorderen Ende (35, 70, 81) zw schen die
Fuhrungsbacken (3, 4) eingreift, so dalB das vordere
Ende (35, 70, 81) des Niederhalters (20, 80) an die

| nnenwand der Hohl profilleiste anl egbar ist und dal3 der
Bi egehebel (59) mt der Auflaufflache (62) fir die aus
den Fuhrungsbacken (3, 4) austretende Hohl profil -

l eiste (53) in beliebigen Wnkel stellungen zur
Forderrichtung der Hohlprofilleiste (53) festl egbar ist,
derart, dal die Auflaufflache (62) wahrend des

Kr nmmungsvorganges in ihrer Wrkstellung stillsteht."”

Mt ihrer in der mindlichen Verhandl ung verkindeten und
am 28. Mai 1996 zur Post gegebenen Zw schenent schei dung
hat di e Ei nspruchsabteilung i mHi nblick auf

Artikel 102 (3) EPU festgestellt, daR der Aufrecht-

2072.D Y
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erhaltung des Streitpatents in gedndertem Unfang die
Ei nspruchsgrinde nach Artikel 100 EPU nicht
ent gegenst tinden.

| m Punkt 1 der Entschei dungsgrinde wird ausgefihrt, eine
Uber pr if ung nach Artikel 114 (1) EPU der mit Schreiben
vom 30. Okt ober 1995 vorgebrachten Beweismttel habe
ergeben, dall diese fur die Entschei dung nicht rel evant
seien. Bei der angeblich mindlich beschriebenen
Vorrichtung werde nam ich das Bi egewer kzeug auf das am
Bear bei tungstisch fixierte Werkstiuck zubewegt. Entgegen
der Behauptung der Beschwerdefihrerin sei die

Dur chf Ghrung der dazu ungekehrten Bewegungski nemati k auf
der mindlich beschriebenen Vorrichtung nicht ndglich, da
die Mttel zur Bewegung des Werkstuckes nicht vorhanden
seien. Diese Beweismttel wirden deshal b genald

Artikel 114 (2) EPU unberiicksichtigt bleiben.

Der restliche entgegengehal tene Stand der Techni Kk,
treffe den CGegenstand des Verfahrensanspruchs 1 bzw. des
Vorri chtungsanspruchs 6 weder neuheitsschadlich, noch

koénne er ihn nahel egen.

Cegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
22. Juni 1996 Beschwerde eingel egt und gleichzeitig die
Beschwer degebihr entrichtet. D e Beschwerdebegrindung

ist am5. Septenber 1996 ei ngereicht worden.

Di e Beschwerde wurde i mwesentlichen damt begrindet,
dalR di e Ei nspruchsabteilung die geltend genmachte
nmindl i che O f enbarung auf der Fachnmesse "d as 88" hatte

ber ticksi chti gen missen.

2072.D
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VIIlI. Es warde am 28. Juli 1998 vor der Beschwer dekanmner

mindl i ch ver handel t.

Di e Beschwerdefdhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in vollem Unfang

zu wi derr ufen

Der Beschwer degegner (Patentinhaber) beantragte, die
Beschwer de zur ickzuwei sen
I X. Zur Stutzung ihres Antrags trug di e Beschwerdef Uhrerin

i mwesentlichen fol gendes vor:

Di e Einspruchsabteil ung habe i hre Ernessensentschei dung,
di e geltend gemachte mindli che O fenbarung nicht zu

ber Gcksichtigen, mt einem angeblichen Sachvortrag
seitens der Beschwerdefihrerin begrindet, wel cher den
vor getragenen Tatsachen nicht entspreche. D e

Ei nspruchsabt ei | ung habe deshal b i hre Ernessens-

ent schei dung auf eine falsche Gundl age gestellt, so dal
es geboten sei, dalR di e Beschwerdekamrer hier
korrigierend eingreife (vgl. T 0182/88, ABI. EPA 1990,
287) .

Di e betreffende mindliche O fenbarung sei auch

ausrei chend bel egt worden. WAs di e Frage des unbekannten
Messebesuchers und di e darauf gegebene Antwort

anbel ange, handel e es sich um niindl i che AuRerungen, die
nat urgemal ni cht durch Vorl age eines Schriftstuckes

bel egt werden kdnnten, sondern nur durch Zeugenbewei s,
der angetreten worden sei. Allein durch die Art seiner
Frage ergebe sich, daB der Messebesucher fachkundi g und
in der Lage gewesen sei, die ihmgeschilderte

alternative Arbeitswei se des ausgestellten

2072.D Y
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"Profilmats 2" ohne weiteres nachzuvoll zi ehen. Di eser
Messebesucher stelle die Offentlichkeit im Sinne des
Artikels 54 (2) dar; es konmme dabei nicht darauf an, we
er hei Re oder ob er die Information tatsachlich an

andere weitergegeben habe.

I m dbrigen miten die bei der Firma Arvah durchgefihrten
Versuche mt dem"Profilmat 2" als eine offenkundi ge

Vor benut zung der in Frage stehenden, mindlich

beschri ebenen alternativen Arbeitsweise dieser
Vorrichtung angesehen werden.

D e Tatsache, dalR die mindliche O fenbarung schon im
Januar 1995 im parallelen deutschen Gebrauchsnuster-

| 6schungsverfahren geltend genmacht worden sei, d. h.
neun Monate friuher als i meuropai schen Ei nspruchs-

ver fahren, habe zu kei ner Verzdgerung des europdi schen
Ver fahrens gefihrt und stelle keinen Verfahrensm Bbrauch

dar.
Der Beschwer degegner w dersprach den Ausf idhrungen der

Beschwer def Ghreri n und nachte dabei i mwesentlichen

f ol gendes gel tend:

2072.D Y
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Das verspatete Vorbringen der Beschwerdef Uhrerin
beziglich der angeblichen nindlichen O fenbarung durch
einen i hrer eigenen Mtarbeiter sei ein taktischer
Schachzug zur Verzdgerung des Verfahrens. In diesem
Zusamenhang sei auch benerkenswert, dalR der Unfang der
Schi | derung der geltend gemachten Unrst ande stéandig
zunehne. Allein aufgrund di eses offensichtlichen

Ver f ahrensm Bbrauchs sei es gerechtfertigt, das
verspatete Vorbringen gemaB Artikel 114 (2) EPU nicht zu
ber ticksi chtigen (vgl. T 0951/91, ABI. EPA 1995, 202).

D e behauptete mindliche O fenbarung sei auch bezuglich
der Art und Weise, we die Information der

O fentlichkeit zuganglich geworden sein soll,

unzurei chend substantiiert. Auch wenn man davon ausgehen
wir de, dall das geschil derte Gesprach zw schen Herrn

St ephan und dem unbekannt en Messebesucher tatsachlich

st att gef unden habe, konne der letztere nicht mt der
Ofentlichkeit imSinne des Artikels 54 (2) EPU

gl ei chgeset zt werden, da er u. a. durchaus ein
geschaftliches Interesse daran gehabt haben kénnte, die

betreffende Infornmation fir sich zu behal ten.

Dies gelte auf jeden Fall fur etwaige Mtarbeiter der
Firma Arvah B. V., die eventuell die in Rede stehenden
Versuche des Herrn Stephan auf demimBesitz der Firma
befindlichen "Profilmat 2" beobachtet haben konnten, was

j edoch nicht einmal geltend genmacht worden sei

Angesi chts sowohl der mangel nden Substantiierung als
auch der fehl enden sachlichen Rel evanz der verspat et
vorgebrachten Tatsachen - in letzterer Hi nsicht seien

di e di esbezlgli chen Ausfihrungen in der angefochtenen

2072.D Y
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Ent schei dung ni cht zu beanstanden - sei deren
Ni cht ber ticksi chtigung gemaB Artikel 114 (2) EPU vollig
gerechtfertigt.

Ent schei dungsgr inde

1. D e Beschwerde entspricht den Erforderni ssen der
Artikel 106 bis 108 sowie der Regel 1 (1) und 64 EPU.
sie ist daher zul assig.

2. | m Spannungsfel d zwi schen demin Artikel 114 (1) EPU
verankerten Antserm ttlungsgrundsatz und demim
Artikel 114 (2) EPU eingerdaunten Ernmessen, verspatet
vor gebrachte Tatsachen und Bewei smttel nicht zu
ber Gcksi chti gen, hat sich eine unfangreiche
Recht sprechung entw ckelt, vgl. Seiten 252 bis 264 der
Zusammenst el | ung " Recht sprechung der Beschwer dekanmern
des Europai schen Patentants" herausgegeben 1996.

Das i m Artikel 114 (2) EPU eingeraunte Ernmessen ist in
mehr eren Ent schei dungen (vgl. z. B. T 0258/ 84,

ABlI . EPA 1987, 119; T 0560/89, ABlI. EPA 1992, 725) durch
di e sogenannte Rel evanzpr ufung konkretisiert worden.

Unt er der Rel evanzprifung ist eine Erwagung dahi ngehend
zu verstehen, ob die verspatet vorgebrachten Tatsachen
bzw. Bewei sm ttel aufschlul’rei cher oder Uberzeugender
sind als das bereits vorliegende Material und die

Ent schei dung in eine andere Richtung | enken kdnnten.

I mvorliegenden Fall ergibt die Prifung der Rel evanz der

angebl i ch of f enkundi g gewordenen alternativen

2072.D Y
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Arbei tswei se des "Profil mats 2" fol gendes:

In den vorliegenden unabhangi gen Ansprichen 1 und 6,
wird von dem aus der DE-A-3 807 529 (Dokunent D6)
bekannten Stand der Techni k ausgegangen. Bei di esem
Stand der Techni k werden Hohl profilleisten zu

Abst andhal tern fur Isolierglasschei ben gebogen, indem
si e wahrend des Bi egens vorgeschoben und ei n Bi egehebel
oszillierend zum Wderl ager hin- und von i hm wegbewegt
wi rd, wobei wahrend der Wegbewegung des Bi egewer kzeuges
das Profil vorgeschoben und bei der nachsten Bewegung
des Bi egewer kzeuges zum W derl ager hin eine
Nachbarstell e des Profil es gegenuber der vorher
gebogenen Stell e beaufschlagt und gebogen w rd. Dadurch
kénnen j e nach Vorschubgeschw ndi gkeit des Profiles und
der Bi egefrequenz bzw. des Bi egehubs des Bi egewer kzeuges
unt er schi edl i che Bdgen und Kr ammungsr adi en er zeugt
werden. Es werden aber keine stetig gekrinm en Bogen,
sondern Abschnitte der Hohlprofilleiste erhalten, die
mehr f ach abgew nkel t si nd.

Dengegenuber konm bei dem Verfahren nach dem Anspruch 1
bzw. der Vorrichtung nach dem Anspruch 6 ei n Bi ege-
prinzip zur Anwendung, bei welchem di e Auflauffl ache des
Bi egehebel s wahrend des Kridnmungsvorganges in ihrer
Wrkstellung stillsteht und di e aulRenseitige Wand der
Hohl profill ei ste wahrend des ganzen Kridnmungsvor ganges
an der schraggestellten Auflauffl ache des Bi egehebel s

entl anggl ei tet.

CGerade di eses Biegeprinzip soll nun als nundlich
beschri ebene bzw. of fenkundi g vorbenut zte Mdifikation

ei ner Vorrichtung genmal3 dem "Profilmat 2", die in der

2072.D Y
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nor mal en Arbeitswei se Krimrungen nmit ei nem
oszillierenden Bi egehebel erzeugt, der Offentlichkeit
zugéngl i ch gemacht worden sein. Unter der Annahme, der
di esbezigl i che von der Beschwerdefihrerin vorgebrachte
Sachverhalt |asse sich mt ausreichender Sicherheit
substantiieren, wirde sich die fir den Bestand des

Pat ent s ent schei dungswesent|iche Frage stellen, ob es
far den Fachmann nahegel egen hat, das nodifizierte

Bi egeprinzip auf eine Vorrichtung nach dem Dokunent D6
zu Ubertragen, bei welcher die Hohlprofilleiste
ungekehrt wi e bei dem"Profilmat 2" auf das Biege-

wer kzeug zubewegt wird. Entgegen der Auffassung der

Ei nspruchsabtei l ung kommt di e Kammer daher zu dem
Ergebni s, dalR das verspéatete Vorbringen durchaus

rel evant sein konnte und daher nicht unbericksichti gt
bl ei ben kann. Di e gegenteilige Auffassung wurde im
wesent|ichen damt begrindet, dal3 di e Durchfihrung ei ner
ungekehrten Bewegungski nemati k auf der ausgestellten
Vorrichtung nicht noglich war, was aber fur die
Beurteil ung der oben angegebenen Frage zur
erfinderischen Tatigkeit von untergeordneter Bedeutung

ZU sein scheint.

Zur St Ut zung des Ei nwands der Beschwer degegnerin, das
verspatete Vorbringen beruhe auf einer bewuldten

Ver zoger ungst akti k der Beschwerdefidhrerin, so dalR in

Anl ehnung an der Entscheidung T 0951/91 (supra) die

vor gebrachten Tatsachen und Beweismttel, auch wenn sie
rel evant sein nogen, nicht beridcksichtigt werden
sollten, findet die Kammer keine Anhal tspunkte. D e
Beschwer def Uhrerin hat G Unde dafdr, daR der betreffende
Sachverhalt zuerst im Gebrauchsnusterl 6éschungsverfahren

gel tend gemacht wurde, Uberzeugend dargel egt. Darlber

2072.D Y
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hi naus war zum spateren Zeitpunkt der Geltendmachung der
ent sprechenden Tatsachen und Bewei smttel vor dem EPA
das Ei nspruchsverfahren nicht so weit gedi ehen, dald

hi erdurch ei ne Verzdgerung eingetreten ist.

D e Einspruchsabteilung hat sich noch nicht mt der
Frage befal3t, ob die vorgebrachten Beweismttel geeignet
sind, ummt ausreichender Sicherheit zu bel egen, dal}
di e geltend gemachte nodifizierte Arbeitsweise des
"Profilmats 2" bzw. die bei der Firma Arvah

durchgef thrten Versuche als Stand der Techni k i m Si nne
des Artikels 54 (2) EPU anzuerkennen sind. In dieser

Hi nsicht ist zu erwagen, ob di e angebotenen Zeugen

ver nomren werden sollten. Um di e Uberprifung dieser
Frage von zwei Instanzen zu erndglichen, macht die
Kamrer von i hrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPU
Gebrauch, die Sache an die erste Instanz zur weiteren

Pr af ung zur dckzuverwei sen

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Priufung

zur ickverw esen
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Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel
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