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Ei nspruchsfri st entschei dbar sein soll, darf dem Patenti nhaber
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angebot ener Zeuge erst vernonmen werden nuf3, um

herauszufi nden, ob er aus ei genem Wssen Uberhaupt etwas zu
Ver kauf sunst &nden aussagen kann, die die offentliche

Zugangl i chkeit begrinden sollen (siehe Gunde Ziffer 4.3).
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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerden richten sich gegen die Zurickwei sung der
Ei nspriche der bei den Beschwerdef ihrer (Ei nsprechende 01
und 02) gegen das europdische Patent Nr. 0 359 912.

Ei nspruchsgr inde waren mangel nde Neuheit und mangel nde
erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU in
Ver bi ndung mt den Artikeln 52 (1), 54 und 56) aller
Anspr iche.

Der Anspruch 1 des Streitpatents |autet:

"Schal t ungsanordnung fir eine Sicherheitsbarriere (1)
zum Begrenzen von Strom und Spannung an einer in einen
expl osi onsgef &hrdet en Berei ch | auf enden

Zwei drahtleitung, mt einemzwei Ei ngangsanschl tsse (3,
4) aufwei senden Ei ngang (2), an dem ei ne Spannungsquel |l e
anschli eBbar ist, einemzwei Ausgangsanschl isse (22, 23)
auf wei senden Ausgang (21), der mt der Zweidrahtleitung
ver bunden i st, einer an den Ei ngangsanschl tssen (3, 4)
angeschal teten und eine erste Sicherung (9) und eine

er ste Spannungsbegrenzungsei nri chtung (12) enthal t ende
er ste Spannungsbegrenzungsschal tung (10), deren Ausgang
mt einer Stronbegrenzungsschaltung (15) verbunden ist,
Uber die der Ausgang der Spannungsbegrenzungsschal t ung
(10) mt den Ausgangskl emmen (22, 23) verbunden i st,
wobei zum ndest einige Teile der Schal t ungsanordnung
unzuganglich in ei nem Gehduse gekapselt sind, dadurch
gekennzei chnet, dall zwi schen dem Ei ngang (2) und der

er sten Spannungsbegrenzungsschal tung (10) eine Schal tung
aus einer zweiten Sicherung (5, 26, 27) und einer
zwei t en Spannungsbegrenzungsei nrichtung (6), die eine

ei ner Z-Di ode ahnliche Characteristik aufweist, |iegt,
dall di e erste Spannungsbegrenzungsschal tung (10)
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ei ngangsseitig parallel zu der zweiten

Spannungsbegr enzungsei nri chtung (6) geschaltet ist und
Uber die zweite Sicherung (5) mt dem Ei ngang (2)

ver bunden i st und dalR zum ndest die zweite Sicherung
(5, 26, 27) zuganglich ist."

Anspriche 2 bis 13 sind vom Anspruch 1 abhéangi g.

Das Streitpatent wurde imEi nspruchsverfahren und i m
Beschwer dever fahren ni cht geéandert.

Fol gende Dokumente und Bewei ssticke aus dem
Ei nspruchsverfahren sind fur das Beschwerdeverfahren
noch rel evant:

DO: Mot or ol a Zener D ode Handbook
Mai 1967, Seiten 7-2, 7-3, 7-6 und 7-7;
Figuren 7-2 und 7-5

D1: Schal tplan Nr. 16-76-8a vom 5. 2. 1980 betreffend
Si cher hei ts- Trennschal t ver st arker EKSH- 01 und 02

K5: Ei destattliche Versicherung von Herrn Dipl.-1ng.
Bi hl vom 09. 12. 1994

K6: Conput er ausdruck “Verkauf aller EKSH Teile
1979-1983" des Ei nsprechenden 02 mt
Kundennunmrer n

K8: Conput er ausdr uck ei ner Kundenliste mt den
Kundennunmern von Ke6.

DO wrde mt dem Einspruchsschriftsatz vom
Ei nsprechenden 01 am 9. Dezenber 1994 eingereicht; D1
bis K6 wuirden mt dem Einspruchsschriftsatz vom
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Ei nsprechenden 02 am 9. Dezenber 1994 eingereicht; K8
wurde mt Schrei ben vom 13. Marz 1996 (15 Monate nach
Abl auf der Ei nspruchsfrist) eingereicht.

Der Ei nsprechende 02, nunnmehr Beschwerdef threr 02, hat
sei nen Einspruch beziglich Anspruch 1 ausschlief3lich
darauf gestiutzt, dald er vor dem Prioritatsdatum

Si cherheitsbarrieren genald dem Streitpatent gebaut,
feil geboten und verkauft habe (in dem Ei nspruchs- und
Beschwer deverfahren auch al s of f enkundi ge Vor benut zung
bezei chnet).

Der Ei nsprechende 01 hat seinen Einspruch auf eine
(andere) behauptete of fenkundi ge Vorbenut zung und auf
ver schi edene druckschriftliche Verdoffentlichungen
gestutzt, hat sich aber i m Beschwerdeverfahren im
wesentlichen auf DO und di e vom Ei nsprechenden 02
behaupt et e Zugéangl i chmachung der Gerate nach D1 durch
Ver kauf ohne Verpflichtung zur CGehei mhal tung ber ufen.

I n ei nem Bescheid al s Anl age zur Ladung zur nindlichen
Ver handlung teilte die Kammer den Parteien mt, dald als
erstes die Frage der Zul dssigkeit des Ei nspruchs des
Ei nsprechenden 02 zu kl &ren sein werde, da die Kanmer
ni cht davon Uberzeugt sei, dall die mt der

Ei nspruchschrift eingereichte, mt firneninternen
Kundennummer n versehene und nach dem Prioritatsdatum
erstellte Conputerliste (Anlage K6) die Erfordernisse
der Regel 55 c) EPU erfulle, was die Angabe der zur
Begr tindung vorgebrachten Tat sachen und Beweismttel,

i nsbesondere di e Angabe der Unmst dnde der angebl i chen
Vor benut zung betreffe.

Der Beschwerdef ihrer 01 nahm dazu keine Stellung, teilte
aber der Kammer mt, dall er zu der anberaunten
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Ver handl ung ni cht erschei nen werde.

Ei ne mindl i che Ver handl ung vor der Beschwerdekammer, der
der Beschwerdefiuhrer 01 w e angekindi gt fernblieb, fand
am 6. Dezenber 2001 statt.

Di e vom Beschwer def threr 02 vorgebrachten Argunente zur
Frage der Zul assigkeit seines Einspruchs |assen sich wie
fol gt zusanmenfassen:

Die Erforderni sse der Regel 55 ¢) EPU, insbesondere in
Bezug auf di e Angabe der zur Begrindung vorgebrachten
Tat sachen und Beweisnmittel seien erfuallt worden, da die
Tat sachen und Beweismttel in demrechtzeitig am

9. Dezenber 1994 ei ngegangenen Ei nspruchsschriftsatz
ausr ei chend angegeben worden seien. D eser habe die
Urst ande der Zugéngl i chmachung des Gegenst ands des
Anspruchs 1 des Streitpatents durch den Verkauf einer
Vi el zahl von Sicherheitsbarrieren gemal3 Schal t pl an D1
ausrei chend substantiiert und entsprechende Bewei se
genannt, na&m ich den Conputerausdruck K6, die

ei desstattliche Versicherung K5 von Herrn Bi hl und das
Zeugenangebot der Herren Bi hl und Bahr zum Bewei s der
Ri chtigkeit des Conputerausdrucks K6. Diese Tatsachen
und Beweismttel seien in ihrem Gesantzusanmenhang zu
betrachten, wie er sich aus der eidesstattlichen

Versi cherung K5, Absatz Nr. 3, deutlich ergebe, wo
ausgef hrt werde:

"Von den Sicherheits-Trennschal tverstarkern

Typ EKSH- 01/02 hat die Einsprechende genmald der

ei ngerei chten Anlage K6 allein zwi schen dem 14. 11. 1980
und dem 4.5.1983 164 Stiuck Typ EKSH 01 sow e uber 1 000
Stick EKSH 02 an eine Vielzahl von verschi edenen Kunden
verkauft. Der hierzu eingereichte Conputerausdruck
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Anl age K6, beinhaltet die uber den Sicherheits-
Trennschal tverstarker Typ EKSH 01/ 02 gespei cherten
kauf manni schen Unterl agen, die noch vorhanden sind.

D e genannten Verk&ufe in den Jahren 1980 bis 1983
erfol gten entweder durch di e Einsprechende direkt oder
Uber die Vertretungen der Ei nsprechenden im I nland und
i mAusl and. ImlInland besall di e Ei nsprechende 1983 neun
Vertretungsgebi ete; i m européischen Ausland war die

Ei nsprechende 1983 in den Benel uxstaaten, Danenark,
Engl and, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen,
Gsterreich, Schweden und die Schweiz vertreten. Da die
Ver kaufsvorfalle alter als zehn Jahre sind, sind
héchst wahrscheinlich weitere Verkaufsunterlagen nicht
mehr vor handen. "

Damt seien die klassischen funf WFragen (Was?, Wann?,
W?, We?, An Wen?) den Unrst d&nden ent sprechend

hi nrei chend beantwortet worden: WAs? - durch den

Schal tpl an D1; Wann? - 14. Novenber 1980 bis

20. Dezenber 1983; W? - imlnland und i m Ausl and;

We? - Verkauf ohne Verpflichtung zur Gehei mhal t ung;

An Wen? - an eine Viel zahl von Kunden.

Es gehe hier nicht um einen Verkauf an einen einzel nen
Kunden, wo di e Angabe des Nanens der spezifischen Person
zum Bewei s unabdi ngbar widre. Die Situation sei eher
vergl ei chbar mt dem Verkauf uber die Theke, wo die

| dentité&t der einzel nen Kunden weder bekannt, noch fur
den Bewei s einer Vielzahl von Verkaufen anzugeben sei.

Di e Aussage eines Geschaftsfihrers (Herr Bihl in K5)
betreffend den Verkauf von Uber Tausend Stick kdnne kaum
bestritten werden und sei eine ausrei chende Angabe zu
den Unst &nden der Ver kauf e.

0427.D Y A
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Es diurfe nicht zum Prinzip erhoben werden, dal3 be
Zugangl i chmachung durch Verkauf di e Kundennanmen inmer im
Ei nspruchsschriftsatz zu nennen seien. Der Ei nsprechende
konnte zum Bei spiel ein berechtigtes Interesse daran
haben, di e Kundennanmen nicht preiszugeben. Es nisse
nmogl i ch sein, den Verkauf durch andere gl eichwertige
Urst andsangaben hi nrei chend gl aubhaft zu machen.

| mvorliegendem Fall habe der Ei nsprechende nicht
versucht, absichtlich die Kundennanmen zu verheinichen;
mt der spateren Einreichung der Anlage K8 seien elf
Kunden nanentlich genannt worden, deren Nummern mt den
Angaben in K6 Ubereinsti mten. Das Dokument K8 sei zu
Recht von der Ei nspruchsabteil ung zugel assen worden und
sollte auch von der Kammer bei der Beurteilung der

Zul assi gkeit des Ei nspruchs bericksichtigt werden.

Das Erfordernis der Regel 55 c) EPU bezuglich der Angabe
von Tatsachen und Beweismttel n verlange nicht, dafl}
schon allein auf der Basis di eser Angaben eine
abschl i eBende Prifung noglich sei; siehe die
unveroffentlichte Entschei dung T 1069/ 96, Punkt 2.3.2.

Herr Bi hl sei als Zeuge angeboten worden und héatte zu
Unkl ar hei ten i m Zusammenhang mt den Ver kdufen befragt
wer den kdnnen. Falls der Einspruch als unzul assig

zur ickgewi esen werde, wirde der Ei nsprechenden 02 dieser
Zeugenbewei s abgeschnitten.

Di e vom Beschwer degegner vorgebrachten Argunente zur
Frage der Zul &ssigkeit des Einspruchs des

Ei nsprechenden 02 und in der Sache zum Ei nspruch des

Ei nsprechenden 01 | assen sich wi e fol gt zusanmenfassen:

Die Erforderni sse der Regel 55 c¢) EPU seien vor dem
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Abl auf der neunnonati gen Einspruchsfrist zu erfillen und
al |l es was nachher eingereicht worden sei - u. a. die
Liste K8 mt den Kundennanen - kodnne bei der Beurteilung
der Zul assi gkeit des Ei nspruchs nicht beritcksichti gt

wer den.

Der Sachvortrag im Ei nspruchsschriftsatz zur angeblichen
of f enkundi gen Vor benut zung sei unzurei chend, da dieser
kei ne Angaben enthal te Uber Beweismttel zur

d aubhaf t machung der behaupteten Tatsachen, w e

bei spi el swei se Ver kauf skat al oge, Lieferschei ne, Nanmen
und Anschriften von Kunden bzw. Zeugen; siehe T 328/ 87,
Punkt 3. 3. 3.

Es sei ein anerkanntes Prinzip in der Rechtsprechung,
dall an das Vorbringen of fenkundi ger Vorbenutzung sehr
hohe Anforderungen zu stellen seien, umdie
Chancengl ei chheit der Parteien zu wahren, insbesondere
wenn alle Beweismttel in den Handen des Ei nsprechenden
| i egen. Daher seien alle Unstande der Vorbenutzung
(Was?, vann?, W?, We?, An Wen?) in der

Ei nspruchsschrift | tckenl os anzugeben; siehe T 472/92,
Punkt 3. 1.

D e Angaben i mvorliegenden Fall genlgten diesen
Erforderni ssen nicht. |nsbesondere das Zeugenangebot von
Herrn Bihl reiche nicht aus, da nicht angegeben war,

inwi efern er Uber personliches direktes Wssen in Bezug
auf die Verkaufe verfige. Ein solches Detailw ssen se
von ei nem Geschaftsfuhrer auch nicht zu erwarten. In
seiner eidesstattlichen Versicherung habe Herr Bihl

sel bst bestatigt, dal er die Kunden nicht kenne, indem
er darauf hingew esen habe, weitere Unterl agen dazu

sei en nicht vorhanden
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Der Conmput erausdruck K6 sei erst |ange nach den
angebl i chen Verkaufen erstellt worden und sei daher kein
geei gnetes Beweismttel, insbesondere kein Ersatz fur

di rekte Nachwei se, w e Lieferschei ne oder Rechnungen

Die eidesstattliche Versicherung sei die schwachste Form
des Bewei ses; die darin enthaltenen Behauptungen wirden
vom Beschwer degegner mit N chtw ssen bestritten

Der Vergleich mt einem Verkauf Uber die Theke an
unbekannt e Kunden, wo al s einziger Zeuge der Verkaufer
in Frage konmme, sei fehl am Platz. Es handele sich im
vorliegenden Fall nicht um eine Massenware, sondern um
Ei nzel gerate, fur die der Verkaufer eine Haftung fiar die
Si cherheit Ubernehmen misse. Um Verkaufe dieser Art
nachzuwei sen, sei die Nennung von Kaufern schon deshalb
erforderlich, umder Gegenpartei eine Mglichkeit zur
Uber pr if ung di eser Behaupt ungen zu geben

Betreffend die Argunentation des Einsprechenden 01 in
der (technischen) Sache verwei se der Beschwer degegner
auf die Grinde der angefochtenen Entschei dung, denen er
ni chts hi nzuzuf iigen habe.

I mschriftlichen Verfahren vor der Beschwerdekamer hat
si ch der Beschwerdefdhrer 01 i mwesentlichen auf den

H nwei s beschrankt, dalR er der Argunentation der

Ei nspruchsabtei lung in der angefochtenen Entschei dung
ni cht zusti mre.

Bei de Beschwer def iUhrer beantragen, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Streitpatent zu

wi der r uf en.

Der Beschwer degegner beantragt, die Beschwerde
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zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr tinde

4.1

0427.D

Di e Beschwerden sind zul assig.

Al's erstes ist die Frage zu kl &ren, ob der Einspruch des
Ei nsprechenden 02 zul 4assig war. Diese Frage ist von der
Kammer al s prozessual e Voraussetzung fiar die

Ver f ahrensstel | ung des Ei nsprechenden 02 im

Beschwer deverfahren von Antes wegen zu prifen.

Strittig in diesemFall ist die Frage, ob der Einspruch
des Ei nsprechenden 02 die Erfordernisse des Artikels
99 (1) EPU in Verbindung nmit den Regeln 56 (1) und 55 c)
EPU, |etzter Hal bsatz, (Angabe der zur Begriindung des

Ei nspruchs vorgebrachten Tat sachen und Beweismttel)
erfallt.

Der genannte Ei nspruch stitzt sich auf den

Ei nspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU wegen
angebl i cher of f enkundi ger Vorbenutzung, namich
Zugéngl i chmachung durch Ver kauf ohne Verpflichtung zur
Cehei mhal tung, eines Cerats, das die beanspruchte

Er fi ndung neuhei tsschadl i ch vorwegnehnen sol .

W e der beschwerdef iihrende Ei nsprechende 02 zutreffend
annerkt, reicht nach der Rechtsprechung ein einziger
bew esener Verkauf dieser Art aus, um den verkauften
Gegenstand der Offentlichkeit zuganglich zu machen;

T 482/ 89 Power supply unit/Tel emechani que ABI. EPA 1992,
646 (Leitsatz |1l und Punkt 3).

In ei nem sol chen Fall wiren die Erforderni sse der
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Regel 55 c¢) EPU nach Ansicht der Kammer jedoch nur
erfallt, wenn innerhalb der Einspruchsfrist der Nane und
die Anschrift des einzigen Kaufers genannt wirden. Dabei
si eht di e Kamrer keinen Unterschied zw schen der Angabe
"Kunde X' und dem Fehl en jeglicher Angabe zum Kauf er.

4.2 Der Beschwerdef ihrer 02 betont aber, die Sache sei
anders zu beurteilen, wenn es, wie imvorliegendem Fal |,
um Ver kauf e an ei ne Mehrzahl von Kunden gehe.

Unbestrei tbar sind Verkaufe am Markt pl at z oder Verkaufe
Uber die Theke in Bezug auf die zu erwartenden Angaben
von Tat sachen und Beweismitteln anders einzustufen als
der Fall des einzigen Verkaufs; der vorliegende Fal
gehort aber nach der Beurteilung der Kammer nicht zu

di eser Gattung des Verkaufs von Massenware an anonyne
Kunden. Di e Angaben im Ei nspruchsschriftsatz des

Ei nsprechenden 02 geben jedenfalls kei nen Anhal t spunkt
far das Vorliegen einer solchen Fall gestaltung.

Die imvorliegenden Fall zu beantwortende Frage | autet
eher: reicht bei einem behaupteten Verkauf an eine
kl ei ne geschl ossene Kundengruppe di e Angabe der Kaufer
in der Form"Kunden X, Y, Z..." aus? D e Kanmer vernmag
dabei keinen prinzipiellen Unterschied zu sehen zu dem
oben (ziff. 4.1) erwahnten Fall eines einzigen Verkaufs
an ei nen ungenannten ei nzi gen Kunden. Die in dem
Conput er ausdruck K6 ent hal tene verschl Ussel te Angabe der
Kunden (Liste von Kundennunmern) ist daher im Ergebnis
nicht als Angabe zur Identitat der Kunden zu werten.

4.3 Der Beschwerdefihrer 02 argunentiert in diesem
Zusamenhang, K6 stelle trotzdem ei ne nachvol |l zi ehbare
Angabe zu Verké&ufen imbetrachtlichen Unfang in den
Jahren 1979 bis 1983 dar. Dies reiche zusammen mt dem
Angebot des Zeugen Herrn Bi hl aus zur né&heren

0427.D Y A
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Erl aut erung des Inhalts von K6. Jedenfalls seien damt
di e Erforderni sse der Regel 55 c) EPU, |etzter Hal bsatz,
erfallt. Dies vermag die Kamrer nicht zu Uberzeugen, da
aus dem Ei nspruchsschriftsatz nicht eindeutig
hervorgeht, inwiefern Herr Bihl ein unmttel bares
personliches Wssen Uber die Unstande der Verkaufe in
den Jahren 1979 bis 1983 hat.

In Ziff. 4 des Einspruchsschriftsatzes wird hierzu
f ol gendes ausgef Uhrt:

"Von den Sicherheits-Trennschal terverstéarkern Typ EKSH
01/ 02 hat die Einsprechende allein zwi schen dem
14.11.1980 und dem 4.5.1983 164 Stiuck Typ EKSH 01 sow e
tiber 1 000 Stuck EKSH 02 an eine Vielzahl von Kunden
verkauft. Es wird dazu ein Conputerausdruck des Verkaufs
aller ESH(sic!)-Teile in den Jahren 1979 bis 1983 in
Kopi e al s

- Anl age K6, dreifach,

ei ngerei cht, aus der die Kundennummern, die

Auf t ragsnumrern, di e Liefernengen, das Verkaufsdatum und
di e Teil bezei chnung hervorgehen. Zum Bewei s der

Ri chtigkeit dieses Ausdrucks w rd die Zeugenver nehnmung
der Herren Dieter Bihl und Bernd Bahr, Mtarbeiter der

Ei nsprechenden, angeboten. Herr Bahr hat di esen Ausdruck
aus den im Conput er gespei cherten kaufnmianni schen

Unterl agen erstellt. Ebenso wird hierzu auf die

ei desstattliche Versicherung, K5, von Herrn Dipl.-Ing.
Bi hl verw esen.™

Das Angebot zweier Zeugen "zum Beweis der Richtigkeit
di eses Ausdrucks" stellt nur in Aussicht, dalR diese zu
den Unst anden der Erstellung des Conputerausdrucks K6 i m
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Novenber 1994 aussagen kdnnten. Bei der Ausl egung eines
sol chen Bewei sangebotes in einem Einspruchsschriftsatz
i st davon auszugehen, dall es die besten dem

Ei nsprechenden zur Verfigung stehenden Beweismttel
unfalRt. Da imlInteresse der Rechtssicherheit die

Zul 8ssi gkeit eines Einspruchs auf Gund der Aktenlage am
Ende der neunnonati gen Ei nspruchsfrist entschei dbar sein
soll, darf dem Patenti nhaber bzw. der Ei nspruchs-
abtei l ung ni cht zugenmutet werden, dal ein angebotener
Zeuge erst vernonmen werden nuf3, um herauszufi nden, ob
er aus ei genem W ssen uberhaupt etwas zu den

Ver kauf sunst &nden aussagen kann. Das vorliegende
Zeugenangebot |ielR dies jedenfalls nicht erkennen,

sel bst wenn Herr Bi hl objektiv solches direktes Wssen
gehabt hatte, was somt offen bleiben kann

Daher enthalt der Ei nspruchsschriftsatz nach der
Beurteil ung der Kanmer weder ausrei chende Angaben zu
besti mt en Kunden, noch ausrei chende Angaben von

Bewei smtteln, die nachvoll zi ehbar geei gnet waren, den
Tat best and ei nes offenen (frei von Verpflichtung zur
Cehei mhal tung erfol gten) Verkaufs an eine Vielzahl von
unbesti nm en Kunden zu bel egen. Damt sind die
Erfordernisse der Regel 55 c¢) EPU, |etzter Hal bsatz,
nicht erfallt und der Einspruch des Ei nsprechenden 02
ist als unzul @ssig zu verwerfen.

Betreffend den Einspruch des Ei nsprechenden 01 schlief3t
sich die Kammer den Argunenten der angefochtenen
Ent schei dung an.

Unt er Ber ticksi chti gung des aktenkundi gen und zu

ber ticksi chti genden Standes der Techni k beruht der

Pat ent gegenst and daher auch nach der Beurteilung der
Kammer auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von



- 13 - T 0241/ 99

Artikel 56 EPU. Das Streitpatent hat mithin in der
erteilten Fassung Best and.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Der Ei nspruch des Ei nsprechenden 02 wird als unzul assig
ver wor f en.

2. Di e Beschwerden werden zurlickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

M  Hor nel | W J. L. Weeler

0427.D



