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Sachverhalt und Antréage

0993.D

Auf di e europdai sche Patentannel dung Nr. 92 117 160.9 i st
am 27. Marz 1996 das europdi sche Patent Nr. 0 540 892
erteilt worden

Cegen das erteilte Patent hat die Beschwerdefihrerin

Ei nspruch eingelegt. Sie beantragte, das Patent wegen
mangel nder Neuheit, erfinderischer Tatigkeit sow e
gewer bl i cher Anwendbarkeit (Artikel 100 a) EPU)
unzur ei chender O fenbarung (Artikel 100 b) EPU) sow e
unzul dssiger Erweiterung (Artikel 100 ¢) EPU) imvollen
Unfang zu w derrufen

D e Begrindung richtete sich in erster Linie auf die

gel tend gemacht e unzurei chende O f enbarung der
beanspruchten Erfindung und die sich nach Auffassung der
Beschwer def ihrerin daraus ergebende fehl ende
gewer bl i chen Anwendbar kei t.

Von den i m Ei nspruchsverfahren entgegengehal t enen
Dokument en zum St and der Techni k hat i m Beschwerde-
verfahren nur das fol gende eine Rolle gespielt:

El: CH A- 659 629.

In ihrer am 26. Februar 1999 zur Post gegebenen

Zw schenent schei dung hat di e Einspruchsabteilung im

Hi nblick auf Artikel 102 (3) EPU festgestellt, daR der
Aufrechterhal tung des Streitpatents in geandertem Unfang
di e Ei nspruchsgrinde nach Artikel 100 EPU nicht

ent gegenst tinden.
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Der Wortl aut des di eser Entscheidung zugrundel i egenden
Anspruchs 1 ist we folgt:

"Auf Applikationsgeraten, Fahrzeugen, Robotern u. &.

ei nset zbarer Wechsel behal ter zur Aufnahnme, Verm schung
bzw. Honogeni si erung und auch di skonti nui erlichen Abgabe
von ei n- oder nehrkonponentigen flui den Beschi chtungs-
und/ oder Ausbesserungsmaterialien mt, als Haupt-
konmponent en, ei nem Aul3enbehéalter (1.1) far das

Beschi chtungs- und/ oder Ausbesserungsmaterial (1.2)
sowi e einem M sch-Einsatz (1.4), dadurch gekennzei chnet,

- daR der M sch-Einsatz (1.4) in den Aul3enbehél ter
(1.1) einsetzbar und daraus w eder entnehnbar ist,

- daR i mInnern des Aullenbehdlters m ndestens eine von
dessen I nnenseite beabstandete zylindrische |Innenwand
zur Bildung von konzentrischen Teil behédltern (2.1)
vorliegt, sow e

- dalR entweder alle Material enthaltenden
Tei | behal ter i m Ausstof3-Sinn hinten durch
nmechani sch oder hydraul i sch bewegbare Kol ben
abgedi chtet sind, wobei der M scheinsatz ein
passi ver ist, welcher aus nehreren Schichten
besteht, mt im Ausstol3-Sinn hinten einer
konmpakt en, nur Dur chf hrungsbohrungen
auf wei senden Schicht (3.1), mt in den fol genden
Schichten (3.2) einer nach vorne feiner werdenden
Sinter- bzw. Full korper-Struktur und mt einer
der Austrittsflache etwa entsprechenden
Austrittsoffnung der vordersten Schicht (3.3),

- oder dalR alle Material enthaltenden Teil behal ter
i m Ausst o3-Si nn hinten durch festsitzende
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Ver schl isse (2.6) abgedichtet sind, wobei der
M schei nsatz ein aktiver ist, welcher

- entweder ein FOrderaggregat wi e eine Kreisel-,
Zahnr ad-, Kreiskol ben- oder Spindel punpe
enthalt, wel che das Beschi chtungs- und/ oder
Ausbesserungsmateri al durch ei nen passiven
M sch-Einsatz fordert oder

- ei nen bewegten M schkopf, Schaufel- oder
Schneckenm scher, gegebenenfalls mt
Antriebsnotor, oder schliellich

- ei nen Ther nokopf zwecks Ldsung von festen
Hartern i n Ei nkonponent en- Epoxi dhar zm schungen
vor der Abgabe

auf wei st, wobei die jeweiligen Antriebe

nmechani sch, hydraulisch oder elektrisch mttels
ei ner(s) durch einen zentralen Teil behélter

dur chgef thrten Stange, Rohres bzw. Leitung

er f ol gen,

wobei di e beiden Frontseiten (1.6, 1.7) des
Wechsel behalters so ausgebil det sind, dalR sie mt
fi xi erenden Gegenfl &chen des Gerates bzw. des
Fahrzeugs i n Kontakt gebracht werden kdnnen.™

Der Anspruch 2 betrifft eine Verwendung des

Wechsel behédl ters gemall Anspruch 1. Di e abhéngi gen
Anspriche 3 und 4 betreffen bevorzugte Ausfihrungsfornen
der Verwendung gemal3 dem Anspruch 2.

Cegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
29. April 1999 Beschwerde eingel egt. D e Beschwerde-
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gebihr ist amgleichen Tag entrichtet worden. Am
28. Juni 1999 ist die Beschwerdebegrindung ei ngegangen.

Es wrde am 3. April 2001 nundlich vor der Kamrer
ver handel t .

Di e Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

Di e Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zurtckzuwei sen

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin zur Stutzung ihres
Antrags | aBt sich i mwesentlichen we folgt
zusanmenf assen:

Die O fenbarung der verneintlichen Erfindung weise eine
derartige Fulle von Licken und W dersprichen auf, dafl}
sie den Fachmann nicht in die Lage versetze, einen
funkti onsf &hi gen Wechsel behal ter herzustellen.

Was die erste Hauptvariante (bewegbarer Kol ben, passiver
M sch-Einsatz) des Anspruchs 1 betreffe, enthalte die
Patentschrift nicht einmal einen H nweis darauf, dal3 der
G ei chl auf der Kol ben unabdi ngbar fir die Funktions-
fahi gkeit sei, geschwei ge denn Anwei sungen, w e dieser
d eichl auf zu bewerkstelligen sei

Bei der zweiten Hauptvariante (festsitzende Verschl Usse,
aktiver M sch-Einsatz) verhindere die Abdi chtung der
Behal ter durch die Verschl isse di e Entnahme der

Mat eri al i en wegen fehl enden Druckausgl ei chs. Zudem
enthalte die Patentschrift keinerlei H nweise, we mn
z. B. einen Schneckenm scher konstruieren koénne, der
Materialien gleichzeitig aus zwei oder sogar nehreren
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koaxi al angeordneten Teil behal ter entnehnmen solle.

Da der Cegenstand des Anspruchs 1 somt nicht
funktionsfahig sei, fehle i hmzwangsl aufig die
not wendi ge gewer bl i che Anwendbar keit nach

Arti kel 57 EPU

Ei n Wechsel behédl ter entsprechend der ersten

Haupt vari ante sei gegenuber dem Stand der Techni k nach
dem Dokunment E1 ohnehin nicht erfinderisch, da er sich
hi ervon | ediglich durch handwerkliche MalRnahnmen

unt er schei de.

Der Anspruch 3 stehe beziglich der Verwendung ei nes
Druckgases i m Wderspruch zum Anspruch 1, der nur von
mechani sch oder hydraulisch bewegbaren Kol ben spreche,
und kdnne somt kei nen Bestand haben.

Di e sieben bei der Einlegung der Beschwerde formulierten
Fragen an die G ol3e Beschwerdekamer sollten lediglich
al s Anregung verstanden werden, eine Vorlage der Fragen
werde nicht formich beantragt.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) w dersprach den
Ausf Ghrungen der Beschwerdef idhrerin und machte dabei im
wesent | i chen fol gendes gel t end:

D e Beschwerdef ihrerin tUbersehe, dafl sich die

Pat entschrift an den Fachmann richte, der bei m Ausf thren
der Erfindung auf sein allgenei nes Fachw ssen

zur uckgrei fen kobnne. Bei ihrem Vorbringen zur ersten
Haupt vari ante des Anspruchs 1 verkenne sie auch, dal3 der
betref fende Gegenstand der Wechsel behalter als sol cher
sei, nicht der Roboter od. dgl., in den er eingesetzt
wer de.
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Was den Ei nwand der fehlenden erfinderischen Tatigkeit
betreffe, bestehe ein wesentlicher Unterschied zum Stand
der Techni k nach dem Dokunent E1 darin, dal3 der dort

of fenbarte Behalter dieser keinen M sch-Einsatz
aufwei se. Das Integrieren des M sch-Einsatzes in den
Wechsel behédl ter sei der Kerngedanke der vorliegenden
Erfindung und biete groBRe Vorteil e gegentber dem Stand
der Techni k.

Ent schei dungsgr tinde
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Di e Beschwerde entspricht den Erforderni ssen der
Artikel 106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPU
Si e ist daher zul &ssi g.

Das Haupt anwendungsgebi et des beanspruchten

Wechsel behal ters ist |aut der Patentschrift die

Auf nahme, Verm schung und Abgabe von i nsbesondere

zwei konponent i gen Ausbesserungsmaterialien fiar die
Repar at ur und Erneuerungen von Lei tungen durch Roboter
od. dgl.. Ausgehend von di esen Unstanden entw ckelte die
Beschwerdef Uhrerin i hren Angriff gegen die
Ausf Ghr barkeit bzw. Funkti onsfahi gkeit der ersten

Haupt vari ante der beanspruchten Erfindung, bei der die
Mat eri ali en durch nechani sch oder hydraulisch bewegbare
Kol ben durch den passiven M sch-Ei nsatz geprefl3t werden

H erzu tréagt di e Beschwerdefuhrerin fol gendes vor: Da
ein bestimtes M schverhaltnis der Konponenten des
Ausbesserungsmateri al s ei ngehal ten werden niisse, sei ein
G ei chl auf der Kol ben unbedi ngt notwendig. Dies sei in
der Patentschrift aber nicht erwahnt. Daruber hinaus sei
es wegen der unterschiedlichen Viskositéaten der
Konponent en bzw. der unterschiedlichen

Tenper at ur abhéngi gkei ten der Vi skositaten schw erig, den
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erwinschten G eichlauf zu erzielen. DalR die Entw ckl ung
der notwendigen Mttel hierzu den Rahnmen des Ublichen
fachmanni schen Konnens sprengt, koénne nman all ei n daraus
sehen, dall es der Beschwerdegegnerin nie gelungen sei
ei n funktionsfahi ges Geréat herzustellen.

Dem kann di e Kanmer jedoch nicht zustimen. Nach
gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekamrern ist die
O fenbarung der Patentschrift an den Fachmann gerichtet.
Er kann die in der Patentschrift enthaltene Information
durch sein all genei nes Fachw ssen vervol | st andi gen (vgl
z. B. T 206/83, ABI. EPA 1987, 5; T 51/87, ABI. EPA
1991, 177). Zum W ssen des Fachmanns imvorliegenden
Fall gehort sicherlich, dal bei nehrkonponenti gen
Ausbesserungsmaterialien ein bestimtes Mschverhéaltnis
Uber die gesante Betriebszeit eines Wchsel behdlters
angestrebt werden nmu3, da sonst das ausgegebene Materi al
far seine Zweckbesti nmung unbrauchbar wére. Von di esem
Lei t gedanken getragen, bedarf es fiur den Fachmann kei nes
erfinderischen Zutuns, zu erkennen, dall er fir einen

G ei chl auf der Kol ben sorgen nmuf3. Auch di e Entw ckl ung
geei gneter Mttel hierzu Ubersteigt nicht sein ubliches
Konnen; solche Mttel konnen z. B. in einer einfachen
mechani schen Ver bi ndung der Kol ben best ehen.

Was die zweite Hauptvariante der beanspruchten Erfi ndung
betrifft, hat die BeschwerdefUhrerin zwei Ei nwande gegen
i hre Ausfihrbarkeit bzw. Funktionsfahi gkeit vorgebracht.
Der erste stiutzt sich auf die Angabe im Anspruch 1, dal
die Teil behadlter "im Ausstol3-Sinn hinten durch
festsitzende Verschl isse abgedi chtet sind". Laut der
Beschwer def Uhrerin bedeute dieses Erfordernis, daR kein
Druckausgl ei ch stattfinden kdnne, so dal ei ne Ent nahne
der Materialien durch den aktiven M sch-Einsatz
unnogl i ch sei
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Da sich die Angabe auf eine Abdichtung gegenuber der

ent haltenen Materialien richtet, ist sie nach Meinung
der Kammer jedoch nicht in demvon der Beschwerde-
fdhrerin vorgetragenen Sinne zu verstehen. Der Anspruch
schliefst somt nicht aus, da3 Mttel vorgesehen sind

- entweder in den festsitzenden Verschl tssen oder
woanders an den Teil behdltern -, die das Entstehen eines
Vakuuns durch Lufteinlall verhindern. Dal} derartige
Mttel vorhanden sein missen, ist fur den Fachmann ei ne
Sel bstver st andl i chkei t.

Der zweite Einwand betrifft die Tatsache, dalR die

Pat entschrift keine Einzel heiten Uber die in den aktiven
M sch- Ei nsat zen zu verwendenden Gerate enthalt. D e
Beschwer def threrin sieht hier erhebliche technische
Probl eme, insbesondere bei einem Schneckenm scher, weil
die Cerate so ausgebil det bzw. angeordnet sein nissen,
dalR sie gleichzeitig aus zwei konzentri schen Ri ngraunen
Mat eri al i en ent nehnen kdnnen. Nach Auffassung der Kamrer
sind aber santliche betreffende Gerate, die im

Anspruch 1 angegeben sind, allgenein bekannte
Vorrichtungen, die sich ohne weiteres in einen aktiven
M sch-Einsatz integrieren und durch einfache Mttel

z. B. Anschlu3stutzen, mt den Ri ngraunmen in Verbindung
bringen | assen. Auch dieser Ei nwand ist daher nicht

Uber zeugend.

Aus den obi gen Uberl egungen geht sonit hervor, daB die
Patentschrift die beanspruchte Erfindung derart deutlich
und vol | standi g of fenbart, dalR ein Fachmann sie

ausf ihren kann. Ob nun di e Beschwerdegegnerin ihre
patentierte Erfindung tatsachlich in die Praxis
ungeset zt hat, spielt bei dieser Beurteilung keine
Roll e, weil diese nur auf objektive Kriterien abstellt.
Der Ei nwand der Beschwerdefihrerin unter Artikel 100 b)
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EPU schl &gt daher fehl.

| hr Ei nwand der mangel nden gewer bl i chen Anwendbarkei t
unter Artikel 100 a) i. V. m Artikel 57 EPU nuB nicht
gesondert gepruft werden, weil er von der Pram sse
ausgeht, dalR di e beanspruchte Erfindung ni cht ausf thrbar
i st.

| m Beschwer deverfahren hat di e Beschwerdef Uhrerin die
erfinderische Tatigkeit lediglich der ersten
beanspruchten Hauptvariante in Frage gestellt. Sie hat
sich dabei auf den Stand der Techni k nach dem Dokunent
El sowi e das Wssen des Fachmanns ber ufen.

Das Dokument E1 beschrei bt ei nen Wechsel behal ter far
past 6se Massen bestehend aus ei nem Gehause, das durch
ei ne in Langsrichtung angeordnete Trennwand in zwei
Kammern unterteilt ist, und zwei in den jeweiligen
Kammer n angeor dnet en Kol ben. An ei nem Ende des CGehauses
i st ein Auslalstutzen vorgesehen, der in Verbindung mt
j ewei |l i gen Ausl aRof f nungen in den Kamrern steht. Der
Ausl a3stut zen ist mt ei nem Aullengew nde versehen, auf
das eine M schspitze aufschraubbar ist.

Abgesehen von der anderen raunlichen Anordnung der

Tei | behal ter des beanspruchten Wechsel behalters |iegt
ein wesentlicher Unterschied zum Stand der Technik
darin, dall der Msch-Einsatz einen integrierten

Best andtei |l des Wechsel behalters bildet. Bei einer

Ver wendung des beanspruchten Wechsel behdlters bei z. B
ei nem Lei t ungsausbesser ungs- Robot er hat di ese Anor dnung
den bedeutenden Vorteil, dafl zur Reinigung des M sch-
Ei nsat zes der Roboter nicht aul3er Betrieb genonmen
werden nmuf3. Di e Beschwerdef Uhrerin hat auf nichts
verwei sen konnen, das den Fachmann veranl assen wirde,
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den bekannten Wechsel behadl ter nach dem Dokunent E1 im
Sinne der Erfindung zu nodifizieren.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergi bt sich demach nicht
i n nahel i egender Wi se aus dem Stand der Techni k und
beruht daher auf einer erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 56 EPU).

I mvorliegenden Anspruch 3, der demerteilten Anspruch 3
bzw. dem urspringlich eingereichten Anspruch 12
entspricht, wird die Verwendung von Druckgas zum Bewegen
der Kol ben des Wechsel behal t ers angegeben, was mt
anderen Wrten hei 3t, dall pneumati sch bewegbare Kol ben
vor handen sind. I m Anspruch 1 wird aber nur von

mechani sch oder hydraul i sch bewegbaren Kol ben
gesprochen. Es ist aber ersichtlich, vgl. Spalte 4,
Zeilen 17 bis 20 der Patentschrift, dal der Begriff
"hydraul i sch” nicht imengen und techni sch korrekten
Sinn verwendet wird, sondern als sich auf hydraulisch
oder pneumati sch erstreckend verstanden werden nuf3. Der
schei nbare Wderspruch zw schen den Ansprichen 1 und 3

i st daher rein sprachlichen Charakters und | &3t sich bei
zutreffender Auslegung der Patentschrift ohne weiteres

| 6sen. Er kann somt nicht zur Fol ge haben, dal3 der
Anspruch gestrichen werden nmuf3, zumal er schon in den
erteilten Unterlagen vorhanden war.

Fur eine Vorlage der von der Beschwerdefthrerin nur als
Anr egung angesehenen Fragen an die G ole

Beschwer dekanmer bestand kein AnlalR. Sie gehen namich
alle von fal schen Pram ssen aus - entweder dal} der
CGegenstand des Anspruchs 1 nicht ausfihrbar bzw
funktionsunféhig i st oder dalR die Anspriche 1 und 3 in
unl dsbarem W der spruch zuei nander stehen.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel
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