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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerdefihrerin hat gegen das européi sche Patent
Nr. 236 688 Einspruch eingelegt. |hre Beschwerde richtet
sich nun gegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
Uber die Zurickwei sung des Einspruchs. Sie hat auch
gegen di e Fuihrung der nindlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabt eil ung ei nschliel3lich der Abfassung des
zugehorigen Protokolls Ei nwande er hoben.

1. Di e di eser Entschei dung zugrundel i egenden unabhangi gen
Anspriche 1 und 8 lauten, wie offiziell am
3. Februar 1994 berichtigt, wie folgt:

" 1. Ver f ahren zum wahl wei sen Positioni eren von

el ektri schen Leitungen, insbesondere fir das Abl d&ngen
ei ner Leitung und das Bestlcken von abgel &ngten

Lei tungssticken mt el ektrischen Verbindern in ei nem
Kabel konf ekt i oni er aut omat en, wobei nehrere von je einer
Kabel t rormmel abgezogene unterschiedliche Leitungen
paral | el nebenei nander auf Abstand gel agert und zum
wahl wei sen Positioni eren en bl oc quer zur
Transportrichtung ei ner abzul angenden Leitung verl agert
wer den, bis eine vorbestimte Leitung (5) in einer
vorbestinmen Stellung positioniert ist, dadurch
gekennzei chnet, dall die Leitungen | &ngs ei ner geraden
Mantel | ini e ei ner kreisbogenform g gekrimten Fl ache
gel agert sind und zum wahl wei sen Positioni eren en bl oc
i n Unfangsrichtung der Krei sbogenebene verschwenkt
werden, bis die vorbestimte Leitung (5) in der

Kul m nati onsmantel l'i ni e der krei sbogenfdrm g gekrmmt en
Ebene positioniert ist.
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8. Vorrichtung zum wahl wei sen Posi tioni eren von

el ektri schen Leitungen, insbesondere fiur das Abl d&ngen
ei ner Leitung und das Bestlcken von abgel &ngten

Lei tungssticken mt el ektrischen Verbindern in ei nem
Kabel konf ekt i oni er aut omat, i nsbesondere zur Durchfdhrung
des Verfahrens nach ei nem oder nehreren der Anspriche 1
bis 7, mt einer sich quer zur Transportrichtung ei ner
abzul &ngenden Lei tung erstreckenden

Lei t ungsspei chervorrichtung (1), die im Abstand

vonei nander angeordnete Lagerstellen fir Leitungen
aufwei st und in ihrer Erstreckungsrichtung hin und her
ver| agerbar ist, dadurch gekennzei chnet, dal die

Spei chervorrichtung (1) entlang ei nes Krei sbhogens
angeordnete Lagerstellen fir die Leitungen derart

unf alt, dal die Leitungen | &ngs ei ner geraden
Mantel l i ni e ei ner kreisbogenfdrm g gekriumten Fl ache zu
|l i egen konmen, und dal3 die Speichervorrichtung (1) in
Unf angsri chtung des Krei sbogens hin und her

ver schwenkbar gel agert ist.”

Di e Anspriche 2 bis 7 sind vom Anspruch 1 abhangi g und
di e Anspriche 9 bis 39 vom Anspruch 8.

Auf fol gende i m Ei nspruchsverfahren genannte Dokunente
I st i m Beschwerdeverfahren hi ngewi esen worden:

1. In Verbindung mt den behaupteten of fenkundi gen
Vor benut zungen (QOV)

Oovi: Ei ne Aussage von Herrn Ken Sel esky vom
22. Dezenber 1993 m t

Ovla: "Exhibit A" zur Aussage,
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Ovlb: "Exhibit B" zur Aussage,

Ovlc: "Exhibit C' zur Aussage und

Ovid: "Exhibit D' zur Aussage (Vectronics
Corporation Wre Vector 2000A System gedruckt

in USA, 686 (Juni 1986), Copyright 1986),

ov2: Ei ne Aussage von Herrn Charles C. Carney vom
22. Dezenber 1993 m t

Ov2a: "Exhibit A" (Vectronics Corporation Wre
Vect or 2000A System Copyright 1986) - we

Oovlid - und

OVv2b: "Exhibit B" (Purchase Order von Genera
Dynani cs) .

2. Druckschriftlicher Stand der Technik

O1: EP- A-137 631
2: FR-A-2 307 388 und
D1: US- A-3 155 136.

Am 8. Juni 1999 fand vor der Kammer eine niundliche

Ver handl ung statt, zu der unter H nweis auf Fragen
bezuglich der Vertreterbefugnis, der Abfassung von

Ni ederschriften, der G inde fir die Zul assigkeit des

vor | i egenden Ei nspruches, der voraussichtlich mangel nden
Bewei skraft der Beweismttel fur die geltend gemachten
of f enkundi gen Vor benut zungen und der voraussichtlich
zutreffenden Beurteilung der Einspruchsabteil ung
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hi nsi chtlich der erfinderischen Tatigkeit des
Pat ent gegenst andes, seiner O fenbarung sow e des Fehl ens
ei ner unzul assi gen Erweiterung gel aden worden war.

Die Argunente der Beschwerdefihrerin |lassen sich wie
fol gt zusammenf assen:

1. Die Durchfdhrung der nundlichen Verhandl ung vom
29. Novenber 1996 vor der Ei nspruchsabteilung sow e
die erst spater verfallte zugehdrige N ederschrift
Uber di ese Verhandl ung seien fehlerhaft und stellten
daher keine rechtliche Gundl age fir die angefochtene
Ent schei dung dar. Der bestellte Vertreter der
Pat enti nhaberin, Herr Dr. Solf, sei zu dieser
nmindl i chen Verhandl ung mt drei Personen erschienen.
Lediglich eine dieser drei angeblich bei der
Pat enti nhaberin beschaftigten Personen hatte im
wesent | i chen vorgetragen, nicht aber Herr Dr. Solf.
Di es sei genald der Entscheidung G 4/95 nicht zul assig
gewesen. Erst Mnate spater sei dem Vertreter der
Beschwer def Gihreri n bekannt geworden, dal3 der
Vortragende Herr Ganahl gewesen sei, der auf kei nem
Bri ef kopf der Anwal tskanzlei Dr. Solf & Zapf
erscheine. Erst 14 Monate spater sei eine Unter-
vol | macht ausgestellt worden. Diese Untervoll macht
sollte von der Kamer als verspatet zurilckgew esen
werden. Die N ederschrift uber die mindliche
Ver handl ung gebe den Verl auf der Verhandl ung ni cht
richtig w eder und sei den Parteien nicht zur
GCenehm gung vorgel egt worden. Sie entspreche nicht
Regel 76 (1) und (2) EPU

2. Das Streitpatent sei aufgrund von Artikel 100 c) EPU
zu widerrufen. Die Patentschrift EP-Bl-236 688
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enthalte ndmich eine Wirdi gung der D1 und weise im
Vergl eich damt auf eine durch den Patent gegenstand
erzielte generelle Platzersparnis - insbesondere auch
seitlicher Art - hin, wahrend die urspringlich

ei ngerei chte Fassung | ediglich einen vertikal en

Pl at zgewi nn erwahne; vgl. EP-A-236 688, Spalte 6,
Zeilen 15 bis 33.

D e beanspruchten Gegenstande seien mt Ricksicht auf
die Beweismttel OV1 (a bis d) und OV2 (a und b)

of f enkundi g vor benut zt worden. Sie seien daher nicht
mehr neu; Artikel 100 a) in Verbindung mt Arti kel

54 (1) und (2) EPU. Die Erklarungen OV1 und OV2 seien
als affidavits imEi nklang mt aneri kani schem Recht
unt er Berucksichtigung der einschl &gi gen straf-
rechtlichen Besti mmungen abgegeben worden und

bei nhal t eten, dal} vergl ei chbare Leitungspositionier-
systene von der Firma Vectronics an die Firnma General
Dynam cs Cor poration ohne Vorbehalt vor dem
Prioritéatstag des vorliegenden Patents verkauft sow e
zahl rei chen Firmen insbesondere i mBereich der
Luftfahrt vorgefiuhrt worden seien. Solche affidavits
wir den vom EPA nach dem G undsatz von Treu und

d auben anerkannt, so dal3 ei ne Zeugenei nver nahne
gemall Artikel 117 (1) d) nicht erforderlich gewesen
sei. Imdubrigen hatten die Herren Carney und Sel esky
ja vom Ant gel aden werden kénnen.

D e beanspruchten Gegenstéande seien mt Ricksicht auf
di e Druckschriften OL und O2 nicht erfinderisch;

Arti kel 100 a) in Verbindung mt Artikel 52 (1) und
56 EPU. Die Druckschrift O2 gebe dem Fachmann die
Anregung, das aus der Druckschrift Ol bekannte
geradl i nige Leitungsspeichersystemin ein solches mt
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ei ner krei sbogenférm g gekriamten Fl ache abzuéandern

5. Das Streitpatent beschreibe die Erfindung nicht so
deutlich und vol | standi g, dall ein Fachmann sie
ausf ihren koénne; Artikel 100 b) EPU. GenalR der
urspriunglich eingereichten Patentannel dung (Spalte 2,
Zeilen 12 bis 20 von EP-A-236 680) soll die Erfindung
imVergleich mt dem Stand der Techni k (DE-3 212 542)
ein sehr schnelles Wechsel n der Leitungen erl auben
und ei ne hohe Spei cherkapazitéat verschi edener
Lei tungen erndglichen. Die Beschreibung erl dutere
nicht, we die Geschw ndi gkeit erhdht werde und in
Bezug auf was. Ein DrehkdOrper mt einer gew ssen
Tragheit drehe sich in Abhangi gkeit von der
beschl euni genden Kraft, aber nicht vom Raunbedarf.
Das Auswechsel n ei ner geraden Leiste durch eine
gebogene fihre nicht zu einer erhdohten Leitungs-
kapazitat. Ei ne Erhdhung des Radius fuhre zu einer
er hoht en Geschw ndi gkeit, aber dann auch zu ei nem
hohen Raunbedarf. Fur den Antrieb eines Drehkdrpers
sei nmehr kinetische Energie erforderlich als fur eine
gerade Leiste. Die Beschreibung | asse nicht erkennen,
dalR di e urspringlich angegebene Aufgabe durch die in
den Ansprichen angegebenen MalRnahnen gel 6st werde.

Di e Beschwerdegegnerin wies u. a. auf folgendes hin:

Zu 1:

Wahrend der mindl i chen Verhandl ung habe i m wesentli chen
der offizielle Vertreter, Herr Dr. Solf, vorgetragen. Er
sei befugt, Untervollmacht zu erteilen. Herr Ganahl habe
al s zugel assener Vertreter seinerzeit in der Kanzlei von
Herrn Dr. Solf und Zapf gearbeitet und sich vor Beginn
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der Ver handl ung ausgew esen. |Im ubrigen sollten Minge
der Ver handl ungsf hrung vor einer Entschei dung gel tend
gemacht werden.

Zu 2:

In Spalte 2, Zeile 14 ff. der EP-A-236 688 sei nicht von
ei nem "schnel | eren" Wechsel die Rede, sondern nur von

ei nem "sehr schnell en” Wechsel. Der Begriff

" Spei cherkapazitat" beziehe sich auf den Raunbedarf der
Spei chervorrichtung; vgl. auch Spalte 6, Zeilen 1 bis 33
der EP-A-236 688.

Zu 3:

Der Ei nspruchsgrund der fehl enden Neuheit aufgrund von
of f enkundi gen Vor benut zungen sei als nicht zul &ssig zu
bewerten, da die Beweismttel nicht den Beweis

er br acht en,

1) dal3 di e angeblich vorbenutzten Gegenstande demim
Streitpatent definierten Gegenstand entsprachen,

i) wann di ese Gegenstande der Oifentlichkeit
zugéngl i ch gemacht worden seien

1ii) unter wel chen Unrst &nden di ese Gegenst ande der
O fentlichkeit zuganglich gemacht worden seien

Die Beweismttel zu den behaupteten of fenkundi gen
Vor benut zungen zei gten zwar bogenfdrm ge El enente, auf
denen Leitungen ruhten. Man kénne i hnen aber nicht
ent nehnen, ob di e bogenfdrm gen El enmente verschwenkbar
seien. Es sei ihnen auch nicht entnehnbar, ob die
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Lei tungen i m Kul mi nati onspunkt der kreisbogenformg
gekr imt en Ebene abgezogen wirden, und man w sse nicht,
ob es sich um einen Leitungswechsl er handle. Wenn man
di e Erfindung kenne, kodnnte man ndgli cherwei se
Ahnl i chkeiten nit dem Beanspruchten vernuten. Die

Er kl &rungen der Herren Carney (OV2) und Sel esky (OV1)
seien nicht einmal als eidesstattliche Versicherungen
gekennzeichnet. Die rel evanten Tatsachen in den

Er kI &rungen basierten "on information and belief", also
auf Horensagen. Obwohl nehrmal s auf Bewei sl ticken

hi ngew esen worden sei, seien keine weiteren

Bewei smttel oder Zeugen benannt worden. Derjenige, der
ei ne of f enkundi ge Vor benut zung behaupte, misse diese
durch hi nrei chende Beweismttel bel egen. Wder von der
Firma "Ceneral Dynam cs" noch von den angeblichen
Besucherfirnmen auf dem Gebi et der Luftfahrt seien ein
Kauf bzw. eine Vorfihrung bestatigt worden. Beweisnittel
OV2b (Kaufvertrag) stamme vom 17. Oktober 1985 (vgl

oOv2, Ziffer 3) und trage eine Unterschrift von

Herrn Larry Smth vom 19. Oktober 1984. Nach Aussage von
Herrn Sel esky (OVl1l, Ziffer 6) sei der letzte Prototyp
aber erst im Oktober 1985 entw ckelt worden. Es sei also
ni cht klar, auf wel che Ausfihrungsform des "W?2000
Systens" sich der Kaufvertrag OV2b genau bezi ehe.

Di e Beschwerdef Ghrerin (Ei nsprechende) beantragte genald
Haupt antr ag

a) die Aufhebung des Protokolls Uber die mindliche
Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung,

b) di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung,

c) den Wderruf des europai schen Patents 236 688 und
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d) die Rickzahlung der Beschwer degebthr.

H | fswei se beantragte sie die vorgenannten MaBnahnen a),
b) und d), jedoch anstelle von c) die Zurickverwei sung
der Angel egenheit an di e Einspruchsabteilung zur
wei t eren Ent schei dung.

Di e Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) beantragte

a) die Beschwerde zurickzuwei sen und

b) das Patent we offiziell berichtigt (Mtteilung des
EPA vom 3. Februar 1994) aufrechtzuerhalten.

Ent schei dungsgr Giinde

2.1

1487.D

Di e Beschwerde ist zuassig.

Mindl i che Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung und

zugehorige N ederschrift

Nach Aussage der Beschwerdef Ghrerin habe in der
nindl i chen Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung
haupt sachlich einer der drei Begleiter von

Herrn Dr. Solf, dem Vertreter der Patentinhaberin
Ausf Uhrungen gemacht. Nach Angabe von Herrn Dr. Sol f
handelte es sich bei diesem Begleiter um

Herrn Ganahl, einen zugel assenen Vertreter, der
zusatzlich in Untervol Il macht fir die Patentinhaberin
vortrug. Herr Ganahl handelte damt als zusatzlicher
zugel assener Vertreter, was nach Regel 81 (2) EPU

of fensichtlich zul &ssig ist. Es |lag i m Ernessen der
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Ei nspruchsabtei l ung, eine Vol |l macht zu verl angen oder
(mangel s Zwei fel ) darauf zu verzichten; vgl. Beschl ul}
des Préasidenten des EPA vom 19. Juli 1991 (ABI. EPA
1991, 489) und Richtlinien fur die Prifung i mEPA,
Teil A-1X, 1.5. Herr Ganahl hatte somt ebenso we
Herr Dr. Solf das Recht, in der Verhandl ung vor der
Ei nspruchsabteilung fur die Patentinhaberin mindlich
vor zutragen. Da er keine Begleitperson imSinne der
Ent schei dung G 4/95 (ABlI. EPA 1996, 412) war, ist

di ese auf Herrn Ganahl nicht anwendbar. Dal3 ei ner der
bei den anderen Begl ei ter mindliche Ausfihrungen
gemacht hatte, wurde von der Beschwerdefihrerin nicht
vor get ragen

Gemall der Beschwerdefihrerin sollte die N ederschrift
Uber di e mindliche Verhandl ung und auch di e mindliche
Ver handl ung vom 29. Novenber 1996 vor der Ei nspruchs-
abteilung annulliert werden. Die N ederschrift gebe
den Verl auf der Verhandlung nicht richtig w eder und
sei den Parteien nicht zur Genehm gung vorgel egt

wor den. Nach der Entscheidung T 838/92 vom

10. Januar 1995, Ziffer 3 der G Unde, sind nur

Ent schei dungen mt der Beschwerde anfechtbar. Da die
Ni ederschrift Uber die mindliche Verhandl ung kei ne
Ent schei dung und auch kein Bestandteil der

Ent schei dung ist, kann sie von der Beschwerdekammer
nicht "annulliert” werden. Ei n wesentlicher

Ver f ahrensmangel bei der Erstellung der N ederschrift
ergi bt sich nicht schon dadurch, dalR die N eder-
schrift die Argunente der Verfahrensbeteiligten nicht
vol | standi g wi edergi bt. Verlangt wird nach

Regel 76 (1) EPU nur, daR die N ederschrift "den
wesentlichen Gang" der Verhandl ung und "die
recht ser hebl i chen Erkl & ungen der Beteiligten"
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enthalten soll. Es wird also nur ein sunmarisches
Prot okol | verlangt. WAs an den vorgetragenen
Argunmenten "wesentlich" bzw. "rechtserheblich" ist,
liegt impflichtgemaRen Ernmessen des Protokoll -
fahrers. Ein Verfahrensfehl er kédnnte dann vorliegen,
wenn di eses Ernessen uUberschritten wird, z. B. wenn
ei ndeuti ge Verzichtserkl & ungen einer Partei nicht in
di e Ni ederschrift aufgenommen werden; vgl. auch
Richtlinien fur die Prifung i m Europdai schen
Patentant, Teil E-I111,10. Ei n solcher Fall wurde hier
j edoch nicht geltend gemacht. Verneintliche Mangel in
der VerfahrensfUhrung ei ner ntindli chen Ver handl ung
sollten imdbrigen noch wahrend der Verhandl ung
angesprochen werden. Di e Beanstandung, dal3 die

Ni ederschrift den Parteien nicht zur Durchsicht und
Genehm gung vorgel egt wurde, ist unberechtigt. Nach
Regel 76 (2) EPU ist dies nur fiur "die Aussage" eines
Zeugen, Sachverstandi gen oder Beteiligten vorgesehen,
was eine formiche Vernehnmung i m Sinne von

Regel 72 (1) EPU voraussetzt (siehe T 838/92,

Ziffer 3). De beantragte Annullierung der mindlichen
Ver handl ung vom 29. Novenber 1996 sow e der
zugehorigen Niederschrift ist daher abzul ehnen.

Behaupt et e "Unzul assi gkeit" des Ei nspruchsgrundes der
f ehl enden Neuheit

Der Begriff der Unzul &ssigkeit bezieht sich nach
Regel 56 EPU ausschlieRlich auf den Einspruch als
Ganzes. Das EPU enthalt keine G undl age daf ur,

ent gegen den Ausf Ghrungen der Beschwerdegegnerin in
der Ei ngabe vom 20. August 1997 ei nen einzel nen

Ei nspruchsgrund als "nicht zul assig" zu verwerfen.

D e Zul éssigkeit des Einspruches ist gegeben, wenn er
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den in Regel 56 (1) EPU genannten Erfordernissen
geniigt, al so i nsbesondere nach Regel 55 c) EPU eine
Er kl &rung dar iber enthalt, in welchem Unfang

Ei nspruch ei ngel egt wird und auf wel che Ei nspruchs-
grunde der Einspruch gestutzt wird, sow e die zur
Begr tindung vor gebrachten Tat sachen und Beweismttel
angi bt. Da dieses Erfordernis zum ndest fur den

Ei nspruchsgrund der fehl enden erfinderischen

Tati gkeit aufgrund der vorverdoffentlichen
Druckschriften OL und O2 erfdllt ist, war der

Ei nspruch als Ganzes zul assi g.

Angebl i ch unzul &ssi ger Ei nspruchsgrund der fehl enden

Neuhei t aufgrund von of f enkundi gen Vor benut zungen

a) Nach standi ger Rechtsprechung der Beschwerde-
kamrern i st eine geltend gemachte of f enkundi ge
Vor benut zung i m Ei nspruchsverfahren nur zu
ber Gicksi chtigen, wenn di e Vorbenutzung in der
Ei nspruchsschrift hinreichend substantiiert ist.
Dazu muf3 sie so vorgetragen worden sein, dal3 ohne
wei t eres nachvol | zi ebar ist, wann und wie die
of f enkundi ge Vor benut zung st attgefunden hat (Zeit
der Benutzung, Cegenstand der Benutzung und
Urst &nde der Benut zung; vgl. T 328/87 (ABI. EPA
1992, 701)). Es reicht dabei aus, wenn in der
Ei nspruchsschrift entsprechende Beweismttel fur
di e ei nzel nen Tat sachenbehaupt ungen angegeben
si nd.

b) Imvorliegenden Fall ergibt sich aufgrund der
Ei nspruchsschrift und den damt eingereichten
Unt erl agen i n nachvol |l zi enbarer Wi se
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- wann di e behaupt eten Vorbenut zungen angeblich
stattfanden (Verkauf an CGeneral Dynam cs
Cor poration i m Okt ober 1985 gendal3 den
Er kl &rungen in OV1 (Ziffer 7) und OV2
(zZiffer 3), Vorfuhrungen vor verschi edenen
genannten Firnmen im Jahre 1985 gemal3 OvV2
(zZiffer 4);

- wel cher CGegenstand angeblich vorbenutzt wirde
(genmal3 Fotografie vom 4. OCktober 1985 des
| et zten Prototyps; vgl. Ovic; Ov1, Zffer 6,
der dann angeblich an General Dynam cs
ver kauft wurde);

- unter wel chen Unst &nden di e Vor benut zungen
angeblich erfolgten (vorbehal tl oser Verkauf an
General Dynam cs, Vorfidhrung vor verschi edenen
genannten Firnen).

| nsgesant sind die "of fenkundi gen" Vorbenutzungen in
der Ei nspruchsschrift damt zundchst ausrei chend

konkret dargelegt, so dalB ihre materiell-rechtliche
Begrundetheit zu prafen ist (vgl. hinten zZiff. 5.2).

Artikel 100 c¢) EPU

Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin sei das
Streitpatent aufgrund von Artikel 100 c) EPU zu
wi derrufen, da in Verbindung mt der im

Pr af ungsver f ahren ei ngef ihrten Wirdi gung der
Druckschrift D1 gemal3 vorliegender Patentschrift
EP-B1-236 688 in Spalte 1, Zeilen 29 bis 44 und
Spalte 2, Zeilen 25 bis 33 neben der vertikal en
inplizit zusatzlich auch eine seitliche Platz-
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ersparni s angesprochen sei, auf die die
urspringlichen Unterl agen nicht hinweisen. Genald
Spalte 2, Zeilen 14 bis 20 der EP-A-236 688 sei es
Auf gabe der Erfindung, ein Verfahren und eine
Vorrichtung fir einen Kabel konf ekti oni erautomaten zu
schaffen, mt denen Leitungen sehr schnell gewechselt
wer den kdnnen und wobei die Vorrichtung auch eine
hohe Spei cher kapazitat verschi edener Leitungen haben
soll. Aus Spalte 6, Zeilen 31 und 32 der EP-A-236 688
geht jedoch klar hervor, dalR gegeniber z. B
geradlinig die Leitungen verschi ebenden Vorrichtungen
relativ viel Raum eingespart wird. Dies wird ohne

wei teres durch die Beschrei bung der Figur 1 belegt,
da sich der Kreisbogen imUnterschied zu einer
geradl i ni gen Bewegung in ei nem besti mten Abstand von
der Achse (14) bewegt (vgl. Spalte 6, Zeilen 15 bis
24). Weiterhin dient der kurze senkrechte Abstand

zwi schen der Achse (13) und jeder Achse (14) genal}
Beschrei bung dazu, kurze Wege des Teiles (17) in

Ri cht ung des Doppel pfeiles (18), also in seitlicher
Ri chtung, zu erzielen. Damt weisen die
urspriunglichen Unterl agen sehr wohl auf eine
generel |l e Raunersparni s des beanspruchten Verfahrens
bzw. Lei tungswechslers hin. D e aufgabengenald
angestrebt e hohe Spei cherkapazitat ist auf den
Raunbedarf der Einrichtung zu beziehen. Die im

Pr uf ungsverfahren gednderte Beschrei bung und die
vorl i egende Patentschrift (vgl. insbesondere

EP- B1- 236 688, Spalte 2, Zeilen 25 bis 33, Spalte 6,
Zeilen 11 bis 43) gehen nicht Uber den Inhalt der
friuheren Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung hi naus, so dall das Streitpatent nicht

auf grund von Artikel 100 c¢c) EPU zu widerrufen ist.
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Neuhei t

Druckschriftlicher Stand der Technik

Die in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents
gewlrdi gte Druckschrift Dl offenbart ein Verfahren
der im Qoerbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Art
sowi e eine Vorrichtung der im Qoberbegriff des
Anspruchs 8 angegebenen Art. Dort ist eine

Lei tungsspei chervorri chtung vorgesehen, die sich quer
zur Transportrichtung ei ner abzul &ngenden Leitung in
ei ner gerade verl auf enden Ebene erstreckt, und es ist
ei ne Antriebsvorrichtung fir die Leitungsspeicher-
vorrichtung vorgesehen, mt welcher diese in der
genannten Ebene |inear hin- und herbewegt wird. Ein
ahnl i cher Sachverhalt ist aus Ol bekannt. Ein

Posi tioni ersystem bei dem Leitungen |angs einer
geraden Mantellinie einer kreisbogenfdrm g gekrimten
FI &che gel agert sind, geht aus diesem Stand der
Techni k nicht hervor. Die Druckschrift O2 beschrei bt
anhand der Figur 6 eine Tronmmel, welche Trichter

unt erschi edl i cher G 63e zum Ei nf Ghren ei nes Kabel s
bzw. mehrerer Leiterstréange in eine Schutzhille in

ei ner vorbestimten Position anordnet. Di ese Tromrel
di ent al so der Auswahl eines Werkzeuges, aber nicht
der Auswahl eines Leiterdrahtes aus einer G uppe von
Leiterdrahten. Der dort beschriebene Sachverhalt
unterschei det sich bereits gattungsgenald vom
Cegenstand des Streitpatents.

Vor benut zungshandl ungen

Di e von der Ei nsprechenden geltend genmachten und
angebl i ch of f enkundi g gewor denen Vor benut zungs-
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handl ungen basieren auf dem"Wre Sel ecti on Mdul e",
das von der Firma Vectronics entw ckelt worden war
und angeblich an die Firma General Dynamcs als "up
grade" Prototyp im Oktober 1985 ohne Vorbehal t

ver kauft worden war. Weiterhin sei das System
zahl rei chen i m ei nzel nen benannten Firnen

i nsbesondere aus der Flugzeugi ndustrie vorgefuhrt
wor den.

Vor benut zung durch Ver kauf

Sachl i che Uberei nsti mung zwi schen dem verkauften
"Wre Selection Mdule" und den Gegenstanden der
Anspriche 1 und 8

Di e vorgel egten Beweismttel (Fotos und Prospekte)
fur das "Wre Sel ection Mdul e" | assen auf
bogenf 6r m gen El enenten gel agerte Leitungen erkennen,
aber nicht, dall die El enente verschwenkbar sind,
geschwei ge denn, dald die Leitungen zur Auswahl auf
dem Kul m nati onspunkt der Kreisbdgen zu positionieren
sind. Genall der Erkl arung von Herrn Sel esky (OVi,
Ziffer 9), angeblich Erfinder der "Wre Sel ector
Assenbl y"* sei en sowohl bei einemersten als auch bei
ei nem verkauften Prototyp 16 Drahte parallel auf

ei nem Kr ei sbogen angeordnet und genei nsam auf dem
Bogen verschwenkbar, bis ein vorbestinmer Draht im
Kul m nati onspunkt des Krei sbogens positioniert ist,
um dadurch ei nen Draht durch einen anderen

aust auschen zu kénnen. Die Ziffern 4 und 7 der

Er kl arung von Herrn Sel esky besagen "on information
and belief", dalR die "Wre Sel ector Assenbly" seiner
Erfindung fir CGeneral Dynam cs als "upgrade des
W2000" Systens weiterentw ckelt wurde und von
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Vectronics an CGeneral Dynam cs im Oktober 1985

ver kauft wurde. D e angegebenen Tat sachen Uber das
angeblich an General Dynam cs verkaufte System

basi eren damt zugegebenermassen "on information and
belief", mthin auf dem Horensagen. Di e Performance-
Beschrei bung in der "Purchase Order"” (OV2b) besagt,
dall der Verkaufer auf dem Firnengel &nde des Kaufers
ein Wre Routing Systeminstallieren soll, das in
jeder Hinsicht mt der "General Dynam cs El ectronics
Specification for Conputer Controlled Automatic Wre
Routing System as revised; dated 10 July 1984"
tUbereinstimen soll. Die in der Performance-
Beschr ei bung angegebene Kopi e der "Specification

| ncorporated herein by Reference" liegt nicht bei.
Zeugen fur die sachliche Beschaffenheit des

ver kauft en Gegenstandes wurden von der Beschwerde-
fdhrerin nicht genannt. Di e Erkl arung des

Herrn Sel esky ist nicht als eidesstattliche Erkl &arung
bezei chnet, sondern verweist in Ziffer 10 lediglich
auf die Strafbarkeit einer Fal schaussage nach

aneri kani schem Recht. Es |iegen al so keine

ausrei chenden Bewei se fur die sachliche

Beschaf fenheit des an General Dynam cs verkauften
"upgrade W/2000" Systens vor.

Zei t punkt und o6ffentliche Zugéanglichkeit des
ver kauft en Gegenst andes

Die "Purchase Order” |aRt unter der Uberschrift
"Delivery" nur erkennen, dall beste Anstrengungen

unt er nonmen werden, das Wre Routing System bis

1. Juli 1985 zu vol Il enden, aber nicht, wann di es bei
General Dynam cs wrklich geschah. Genmal3 der

Per f or mance- Beschrei bung in der "Purchase Order™
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(Ov2b) sollte der Verk&ufer auf dem Firnengel &nde des
Kaufers ein Wre Routing Systeminstallieren, das in
jeder Hinsicht mt der "General Dynam cs El ectronics”
Specification fur Conputer Controlled Wre Routing
System as revi sed Ubereinstimen soll. In einem

sol chen Fall der auftragsnilli gen Weiterentw cklung
ist imallgeneinen in der Phase der Zusanmenarbeit,
in der ein zuséatzlicher Schutz noch fehlt (vgl.

T 830/90, ABI. EPA 1994, 713; T 887/90; T 541/92,

si ehe Recht sprechung der Beschwerdekammern des EPA
Ausgabe 1996, Seiten 67 und 68) zum ndest eine

still schwei gende Gehei mhal t ungsver pfli chtung
anzunehmen. Es fehlen al so auch ausrei chende Bewei se
fir den Zeitpunkt des Ubergangs des verkauften
Sachverhalts und die o6ffentliche Zuganglichkeit des
Ver kauf sgegenst andes.

Vor f ihrungen vor zahl rei chen Firnen

Cenmall Ziffer 4 der Erkl &ung von Herrn Carney (OV2)
wurde das Wre Vector 2000A System (vgl. die nicht
vorveroffentlichte Druckschrift Ov2a) "on information
and belief" imZeitraum 1985 bis Februar 1986
zahl rei chen i mei nzel nen genannten Firnen

i nsbesondere aus der Flugzeugtechni k vorgefuhrt. Dies
gehe aus - nicht vorgel egten - Besucheraufzei chnungen
hervor. Herr Carney war aber gemal3 Ziffer 1 seiner
Erkl &rung (OV2) erst ab Septenber 1986 bei der Firma
Vectroni cs beschaftigt. Augenzeugen fir den
sachlichen Unfang der Vorfihrungen und genaue Daten
der Vorf uhrungen wurden nicht benannt, so dal die
behaupt et en Vor f Ghrungen ni cht weiter Uberpr4f bar

si nd.
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D e Beschwerdef ihrerin wurde nmehrmal s auf die

mangel haft e Bewei sl age fir di e behaupteten

of f enkundi gen Vor benut zungen hi ngewi esen. Zeugen

wur den von i hr nicht benannt. Die Erklarungen von
Herrn Carney und Herrn Sel esky haben nicht den

Char akter von eidesstattlichen Erkl & ungen. Die
wesent | i chen Aussagen sind sol che aus zweiter Hand,
so dal3 di ese Personen entgegen der Auffassung der
Beschwer def threrin in der nundlichen Verhandl ung auch
al s Zeugen nicht in Betracht konmen. Behauptete

of f enkundi ge Vor benut zungen sind aber von ei ner

Ei nsprechenden noglichst | lckenl os gl aubhaft zu
machen (vgl. T 750/94, ABlI. EPA 1998, 32). In
Anwendung des Grundsatzes der "freien Beweis-
wir di gung" erachtet di e Kanmer daher di e behaupteten
of f enkundi gen Vor benut zungen al s ni cht ausrei chend
bew esen.

Erfinderi sche Tatigkeit

Di e Druckschrift OL stellt &hnlich wie die in der
Beschrei bungsei nl ei tung di skutierte D1 den
nachstl i egenden Stand der Technik dar. Die Ol
beschrei bt ein Leitungspositioniersystem entsprechend
den in den Oberbegriffen der Anspriuche 1 und 8
angegebenen Merknmal en. Der nehrere Leitungen parall el
auf nehnmende Lei tungsspei cher bzw. Tisch (8) bewegt
sich in einer gerade verl aufenden Ebene vor einer
Schnei deei nrichtung (3, 18 und 19) quer zur

Lei tungstransporteinrichtung ei ner abzul &ngenden
Leitung, bis eine vorbestinmte Leitung an einer
vorbestinmmen Stelle positioniert ist. Die parallel
in einer gerade verl aufenden Ebene gel agerten

Lei tungen werden al so durch eine |lineare H n- und
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Her bewegung in der Ebene verlagert. Der Leitungs-

spei cher bzw. Tisch ist als verfahrbarer Schlitten
(8) realisiert, der einen relativ groBen Raum fiur die
Hi n- und Herbewegung erfordert. Der Erfindung |iegt
dengegenuber objektiv die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung fur einen sol chen
Kabel konf ekt i oni er aut omat en zu schaffen, der geringen
Raunbedarf hat. Die in der Patentschrift angegebenen
Zi el e "sehr schnell gewechselt"” und "hohe

Spei cherkapazitat" sind imH nblick auf Spalte 6,
Zeilen 20 bis 24 und 40 bis 43 der Patentschrift

EP- B1- 236 688 so zu verstehen, dall aufgrund des
geringen Raunbedarfes ei ne konpakte Bauwei se niglich
ist und damt relativ geringe Massen zu bewegen sind.
Dies wirkt sich auch auf die Schnelligkeit der

Posi ti oni erung aus.

CGenmall den Ansprichen 1 und 8 wird di ese Aufgabe
dadurch gel 6st, dal die Leitungen | 4&ngs ei ner geraden
Mantel l i ni e ei ner kreisbogenfdorm g gekriamten Fl ache
gel agert sind und zum wahl wei sen Positioni eren en

bl oc i n Unfangsrichtung der Krei sbogenebene

ver schwenkt werden, bis die vorbestimte Leitung in
der Kul m nationsmantel linie der kreisbogenfdormg

gekr inmt en Ebene positioniert ist.

Ent gegen der Auffassung der Beschwerdef threrin gibt
di e Druckschrift O2 imH nblick auf die dort
zugrundel i egende andere Aufgabe und Lésung kei ne
Anregung zu den in den Ansprichen 1 und 8 des
Streitpatents angegebenen Lésungen. Di e spezi el
zitierte Trommel (36) (Figur 6) tragt nehrere
Trichter unterschiedlichen Durchnmessers zur

Ei nf Ghrung unterschi edlich di cker bzw. einer
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unt erschi edl i chen Anzahl von Leitungen in ein

genei nsanes auswahl bares Hi | fsrohr (2) aus
Kunststoff. Die Tronmmel ist also kein Wechsel el ement
fdr Leitungen, sondern fur unterschiedliche Trichter,
al so Werkzeuge. Die Einfuhrung der Leitungen in den
ausgewdhlten Trichter erfolgt auch nicht im

Kul m nati onspunkt der Trommel. Das im Anspruch 1
angegebene Verfahren und die i mAnspruch 8 angegebene
Vorrichtung ergeben sich also nicht in naheliegender
Wi se aus dem nachgew esenen Stand der Techni k (D1,
OL, ). Das Verfahren und die Einrichtung gelten
daher als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend
(Artikel 56 EPU). Die Anspriche 1 und 8 sind somit
gewadhr bar .

5.3.3 Die Anspriuche 2 bis 7 und 9 bis 39 betreffen
besonder e Ausfihrungsarten des Verfahrens nach
Anspruch 1 bzw. der Vorrichtung nach Anspruch 8 und
si nd daher ebenfalls gewdhrbar.

6. Artikel 100 b) EPU

Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin offenbart das
eur opai sche Patent die Erfindung nicht so deutlich
und vol | st dndi g, dalR ein Fachmann si e ausfuhren kann,
weil die in der Aufgabe angegebene Probl enstel |l ung
"Beschl euni gung der Bewegung und der Auswahl™ durch
die offenbarte Einrichtung nicht gel 6st werde.
Zunachst i st darauf hinzuwei sen, dalR di e Aufgabe
lediglich ein "sehr schnelles" W-chsel n und "eine
hohe" Spei cherkapazitat, aber nicht ein schnelleres
Wechsel n und ei ne hohere Spei cherkapazitat fordert.
Dies wird gemald Spalte 6, Zeilen 20 bis 43 durch die
konpakt ere Bauwei se erklart. Aufgrund des geringen

1487.D N
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senkrecht en Abstandes zwi schen der Achse (13) und

j eder Achse (14) sind kurze Wege des Teiles (17) in
Ri chtung des Doppel pfeiles (18) erforderlich, um
releativ grolRe Wege bei m Ver schwenken der Leitungen
i m Krei shogen zu erzielen. Damt ist fir die Auswahl
ei nes Krei sbogenabschnittes nur ein kurzer Wg des
El ementes (17) erforderlich. Das europdai sche Patent
of fenbart daher die Erfindung und deren Aufgabe so
deutlich und vollstéandi g, dalR ein Fachmann sie

ausf ithren kann. Ei nwande nach Artikel 100 b) EPU sind
somt nicht gerechtfertigt.

Nach Auffassung der Kanmer genlgt das Patent - w e
offiziell berichtigt (siehe Mtteilung des EPA vom
3. Februar 1994) - den Erfordernissen des EPU. Es

gi bt daher weder einen Anlal3 fur einen Wderruf des
Pat ent s gemall Hauptantrag noch fir eine Zurlick-
ver wei sung der Angel egenheit an di e Ei nspruchs-
abteilung (gemalR Hi | fsantrag der Beschwerdef Ghrerin).

Rickzahl ung der Beschwer degebuhr

Hi nsichtlich des Antrags auf Rickzahl ung der

Beschwer degebthr ist festzuhalten, dal3 die
Rickzahl ung genaRR Regel 67 EPU dann erfol gt, wenn der
Beschwer de stattgegeben wird und di e Rickzahl ung
wegen ei nes wesentlichen Verfahrensmangel der
Billigkeit entspricht. Da diese Voraussetzungen nicht
vorliegen, ist der Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebthr abzul ehnen.

Unt er zei chnung der angef ocht enen Ent schei dung durch

vi er Per sonen
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Di e zugestellte Abschrift der Entschei dung der

Ei nspruchsabteil ung nennt zusatzlich eine vierte
Person, die gemalR Origi nal ent schei dung nicht Mtglied
der Einspruchsabteilung war. Es handelt sich damt um
ei ne of fenbare Unrichtigkeit in der Entschei dungs-
ausfertigung, die nach Regel 89 EPU von der

Ei nspruchsabtei l ung berichtigt werden kann (vgl.

T 212/88, ABI. EPA 1992, 28).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e Beschwerde wird zurickgew esen

2. Das Patent wird, we offiziell berichtigt,
aufrechterhal ten

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

Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

M Ki ehl W J. L. Wheeler
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