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Sachverhalt und Antréage

0186.D

Der gegen das europai sche Patent Nr. 0 620 605
(Annmel denumrer 94 200 063.9) eingel egte Einspruch wurde
von der Einspruchsabteil ung zurickgew esen

I m Lauf e des Ei nspruchsverfahrens hatte die

Ei nsprechende i nsbesondere ei ne of f enkundi ge

Vor benut zung durch die Firnma OLDHAM gel tend gemacht, zu
deren Beweis sie imschriftlichen Verfahren ein
Prospektbl att der Firma OLDHAM ( Dokunment E9), eine

i nterne Zeichnung dieser Firma mt der

| denti fi kati onsnunmer 20071 (Dokunent E10) und eine

ei desstattliche Erkl a&ung des Herrn Lenain, der bei der
Firma OLDHAM f ir techni sche Produkte und
Produkt ent wi ckl ung verantwortlich war (Dokument E11),

ei ngereicht hatte. ImLaufe der nmindlichen Verhandl ung
vor der Einspruchsabteilung hatte die Ei nsprechende noch
weitere interne Unterlagen der Firma OLDHAM w e

Best el | ungsbest ati gungen und Rechnungen, vorgel egt, und
ei n auf Anregung der Ei nspruchsabteilung gefertigtes
Model | (E14) des Gegenstandes der verneintlichen

Vor benut zung vor gef dhrt.

Zu der geltend gemachten of f enkundl i chen Vor benut zung
durch die Firma OLDHAM hat die Ei nspruchsabteilung in
i hrer den Einspruch zurickwei senden Ent schei dung
festgestellt, dall sie nicht zweifelsfrei belegt worden
sei. Nachdem sie auf nehrere Wderspriche zw schen den
Ausf Uhrungen in der eidesstattlichen Erklarung E11 und
den aus den Dokunenten E9, E10 und dem Mbdel | E14

ent nehnmbar en Konstrukti onsner kmal en gest oRen war,
erklarte sie, dall diese Wderspriche i hr Anlall gaben,
auf eine von der Ei nsprechenden auch beantragte

Bef ragung von Zeugen zu verzichten (vgl. den Punkt 3 der
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Ent schei dungsgr Ginde) .

Cegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung erhob die
Beschwer def hrerin (Ei nsprechende) Beschwerde und
beantragte, das Patent zu w derrufen, hilfsweise eine
mindl i che Ver handl ung anzuber aunen.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte
i hrerseits, die Beschwerde zurickzuwei sen, hilfsweise
ei ne mindl i che Verhandl ung anzuber aunen.

I n i hrer Beschwerdebegrindung nmachte die
Beschwer def Ghrerin weiterhin die offenkundi ge

Vor benut zung durch die Firnma OLDHAM gel t end, wobei sie
sich noch auf eine Reihe von weiteren Beweismtteln
stlitzte, insbesondere verschi edene Unterlagen der

Firma OLDHAM w e Bestel |l ungsbest ati gungen und
Rechnungen zum Nachwei s von nehreren Kaufvorgangen

ei nen techni schen Bericht vom 11. Mii 1992, eine weitere
ei desstattliche Erklarung des Herrn Lenain sow e zwei
neue eidesstattliche Erkl aungen der Herren Delnotte und
Jacobs und di e techni sche Zei chnung A2 P24362.

Fur den Fall, dalR di e behauptete of fenkundi ge

Vor benut zung weiterhin bestritten wirde, beantragte sie
di e Ladung der Herren Lenain, Delnotte, Jacobs sow e des
nachtraglich noch genannten Herrn Konarski als Zeugen.

In ihrer Antwort zu der Beschwerdebegrindung bestritt
di e Beschwerdegegnerin weiterhin die behauptete

of f enkundi ge Vor benut zung, die ihrer Meinung nach weder
durch di e verschi edenen eidesstattlichen Versicherungen
noch durch die firnmeninternen Unterlagen der Firma
CLDHAM nachgew esen oder gl aubhaft gemacht worden sei.
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In einer Mtteilung gemall Artikel 11 (2) der

Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammern, die die Kamrer
bei den Parteien als Anlage zu einer Ladung fur die
beantragte mindl i che Verhandl ung hat zukomen | assen,
dulRerte die Kammer die vorl aufige Meinung, dal die
Frage, ob die geltend genachte Vorbenutzung durch die

Fi rma OLDHAM st att gef unden habe oder nicht, fur die
Beurteilung der Patentfahi gkeit des beanspruchten
Gegenst andes von ent schei dender Bedeut ung erschei ne, und
dalR di e behauptete Vorbenutzung durch die Gesantheit der
bi sl ang ei ngerei chten Beweismttel und Erkl arungen

zum ndest soweit gl aubhaft gemacht worden sei, dal die
angebot ene Zeugenver nehnung gerechtferti gt erscheine.

Die Kanmer teilte den Parteien ferner mt, dald sie eine
Zur ickver wei sung der Angel egenheit an die
Ei nspruchsabteil ung genmaR Artikel 111 (1) EPU erwage.

Nachdem bei de Parteien sich mt der von der Kanmer
erwogenen Zur uckverwei sung der Angel egenheit an die

Ei nspruchsabt ei | ung ei nverstanden erkl art hatten, wirde
di e bereits anberaunte mindliche Verhandl ung abgeset zt.

Ent schei dungsgr tinde

0186.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Das angefochtene Patent betrifft die Verwendung einer

El ekt rol yt umwél zei nri chtung fiar Bl ei akkunul at orenzel | en,
deren Zel |l endeckel einen zentral angeordneten

Ent | 0f t ungsst opf en und Di agnosedf f nungen aufwei st, an
wel che sich jeweils ein nach i nnen ragender Rohrstutzen
anschlief3t und die bei normal em Auf bau zw schen der

Gef &Rwand und dem Rand der El ektroden ublicherwei se
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ei nen Zwi schenr aum auf wei sen, sow e einen

Bl ei akkumul ator mt ei ner solchen El ektrol yt-
umnv@l zei nrichtung. Um den nachtréglichen Ei nbau ei ner
sol chen El ektrol ytumaal zei nri chtung in ubliche
fertignontierte Akkumnul atorenzell en zu erndgli chen,

wei st di ese i nsbesondere ein aus einemflexiblen und
formstabi |l en Kunststoff bestehendes Luftleitrohr auf,
dessen Aulendurchnesser so klein ist, dal3 es in den

ubl i cherwei se vor handenen Zw schenraum ei nst eckbar i st
und wel ches mt seinem oberen Ende uUber den Schenkel

ei nes Zw schenst ickes abdi chtend i n ei ner der

Di agnosedf f nungen ei ngesteckt ist (vgl. di e unabhéngi gen
Pat ent anspriche 1 und 2 und di e Beschrei bung, Spalte 2,
Zeilen 3 bis 14).

Nur bei der von der Beschwerdefihrerin geltend gemachten
Vor benut zung durch die Firma OLDHAM wi rd ei n dinnes
Luftleitrohr tUber eine Offnung im Zell endeckel in einen
zwi schen Gef aBwand und El ekt roden bereits vorhandenen
Zwi schenraum fir den Zweck ei nes ei nfachen Nachr lst ens
von handel subl i chen Bl ei akkunul at oren ei ngef thrt.

Aus di esem G und erscheint die Frage, ob diese

Vor benut zung tatsachlich stattgefunden hat oder nicht
fur die Beurteilung der Patentfé&hi gkeit des
beansprucht en Gegenstandes von ent schei dender Bedeut ung.

Di es hat auch die Ei nspruchsabteil ung insofern erkannt,
als sie die auf diese Vorbenutzung basi erende
Argunentati on und di e entsprechenden schriftlichen
Bewei smttel zugel assen hat, obwohl diese erst mt dem
Brief vom 15. April 1998 - achteinhal b Monate nach

Abl auf der Einspruchsfrist - eingereicht wurden.

Di e Ei nspruchsabteilung hat jedoch in demi hr
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vor | i egenden Bewei smaterial keinen zweifelsfreien Bel eg
far di e behauptete of fenkundi ge Vorbenutzung erkennen
konnen, weil sie auf Wderspriche gestollen war, die ihr
"Anl a3 gaben, auf eine verspatet, d. h. wdhrend der
nindl i chen Ver handl ung beantragte Befragung von Zeugen
zu verzichten" (vgl. den Punkt 3.1 der

Ent schei dungsgr Ginde) .

D eser Auffassung kann sich die Kammer jedoch nicht
anschlieRen. Es trifft zwar zu, dal die Vorrichtungen
gemald demin der eidesstattlichen Versicherung des Herrn
Lenai n erwdhnten Prospektblatt E9 und der dort ebenfalls
erwdhnten Zei chnung Nr. 20071 (E10) konstruktive

Unt er schi ede aufwei sen hinsichtlich der genauen Lage des
Luftleitrohres in Bezug auf die El ektroden und der
Ausgest al tung des Ver bi ndungsst iickes an sei nem oberen
Ende.

Zumeinen stellt die Figur auf dem Prospektblatt E9

j edoch kei ne Konstruktionszei chnung dar, sondern i st

| ediglich eine schemati sche Darstel |l ung des
Arbeitsprinzips der darin angepriesenen

El ekt rol yt umwél zei nri chtung, so dal3 ei ne genaue

W eder gabe von i m Hinblick auf den Zweck ei nes sol chen
Prospekt s unbedeut enden techni schen Detai |l mer knmal en
nicht zu erwarten ist.

Zum anderen ware eben die von der Beschwerdefihrerin
angebot ene Anhorung des Herrn Lenain als Zeuge ein
geeignetes Mttel gewesen, allenfalls noch of fene Fragen
zu kl aren. Entgegen den Ausfidhrungen der

Ei nspruchsabtei lung in der angefochtenen Entschei dung
wur de di e Vernehrmung von Herrn Lenain als Zeuge Ubrigens
ni cht erst wahrend der mindlichen Verhandl ung vom

3. Februar 1999 beantragt, sondern bereits mt dem Brief
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vom 12. Okt ober 1998 angebot en.

Nach Auffassung der Kamrer wurde die geltend genmachte

of f enkundi ge Vor benut zung durch die Firma OLDHAM durch
die bereits i mEinspruchsverfahren eingereichten sow e
di e nachtraglich noch eingefihrten Beweismttel und

Er kl &rungen zum ndest soweit gl aubhaft gemacht, dal3 ei ne
Zeugenver nehmung i m Si nne von Artikel 117 (1) d) EPU
gerechtfertigt erscheint. Nur so kénnen néamich die nach
der Untersuchung der schriftlich eingereichten

Bewei smttel noch bestehenden Zweifel entweder

ausger aunt oder bestatigt werden.

Nachdem ei ne sol che Zeugenvernehnmung durch die

Ei nspruchsabtei |l ung noch nicht erfolgt ist und sie zu

ei ner neuen, von der Einspruchsabteilung noch nicht
bewerteten Sachl age in Bezug auf die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten Gegenstandes
f Uhren koénnte, scheint es der Kanmer angebracht, zur
Ver mei dung des Verlustes einer Instanz di e Angel egenheit
gemaR Artikel 111 (1) EPU an di e Einspruchsabteilung zur
wei teren Ent schei dung zurlckzuverwei sen

Bei de Partei en haben sich mt einer solcher
Zur ickverwei sung ausdridcklich einverstanden erkl art.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

0186.D

Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
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Ent schei dung zur tickverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Muartorana E. Turrini

0186.D



