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Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung des

Eur opai schen Patentants, die am

12. Juli 1999 zur Post gegeben wurde und mt
der der Ei nspruch gegen das européai sche
Patent Nr. 0 493 311 aufgrund der

Regel 56 (1) in Verbindung mt

Artikel 99 (1) EPU als unzul dssig verworfen
wur de.
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Sachverhalt und Antréage

Auf di e europdai sche Pat entannel dung Nr. 91 810 884.6 i st
am 22. Januar 1997 das européai sche Patent Nr. 0 493 311
erteilt worden

Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verwendung ei ner Hilse mt einer kreiszylindrischen
Dur chl assbohrung (3) und ei nem Fl ansch (4) an ei ner
Seite, der an einem einen Anschl ag bil denden Ende ei ner
Leitung (6) anliegt, wobei die Hilse in das Ende der
Leitung (6) eingesetzt ist und in der Leitung

rei bschl issig gehalten wird, zum Drossel n ei nes
Druckgases in einem Lei tungssystem dadurch
gekennzei chnet, dass die Hulse (2) als Drossel zur
Reduzi erung der Stell geschw ndi gkeit eines
druckgasbetri ebenen Stellantriebes in ei nem

Lei tungssystem zur Versorgung des Stellantriebes mt
Druckgas verwendet wird."

1. Cegen das erteilte Patent hat die Beschwerdef Uhrerin
Ei nspruch ei ngel egt und den Wderruf des Patents in
vol | em Unfang beantragt. Sie machte insbesondere
gel tend, dalR der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
ni cht neu gegeniber of fenkundi g vorbenut zt en
Rol | enof f setrot ati onsdrucknmaschi nen des Typs "KCEBAU
COMPACTA S." sei. Zur Statzung di eses Vorbringens wurden
fol gende Bewei smttel eingereicht:

- Auftragskarte "KOEBAU COVPACTA", Maschi nen
Nr. 681 139 Ok, vom 19. Februar 1979;

- Ver sandanwei sung vom 1. Dezenber 1980;
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- Zeichnung "Pneumati kanl age Schal t pl an", Blatt 165,
Maschi nen Nr. 681 139 CE vom 6. August 1975;

- Zeichnung "Reduzi erstiuck”, Blatt 165, Lagertei
Nr. L 442.956. 0 vom 6. April 1977;

- St ickl i ste "Pneumati kanl age”, Blatt N. 165,
Auf tragsnunmer 681 139 CE vom 5. August 1975.

Zudem wurde als Zeuge fur die Lieferung und die
techni sche Ausstattung der betreffenden Maschi nen
Herr Hel mut Hol m benannt .

Mt ihrer am12. Juli 1999 zur Post gegebenen
Ent schei dung hat di e Einspruchsabteil ung den Ei nspruch
al s unzul &ssi g verworfen.

Al' s Begr indung wur de insbesondere fol gendes ausgefihrt:

Al's Voraussetzung fur die Zul dssigkeit des Einspruchs
nmisse di e Ei nspruchsabteilung in der Lage sein, anhand
der in der Einspruchsfrist eingereichten Dokunente die
Neuheit zu priufen. Umdie fehl ende Neuheit feststellen
zu koénnen, misse al so aus den vorliegenden Dokunent en
ersichtlich sein, dalR zum ndest alle Merknmal e des
Anspruchs 1 aus der geltend gemachten of f enkundi gen

Vor benut zung der Maschi ne KOEBAU COVWPACTA S bekannt
seien. Die Merkmal e des Anspruchs 1, dalR der Flansch "an
ei nem ei nen Anschl ag bi | denden Ende einer Leitung
anliegt, wobei die Hilse in das Ende der Leitung

ei ngeset zt ist und in der Leitung reibschl Ussig gehalten
wird", seien aber den eingereichten Dokunmenten nicht

ent nehnbar. Dar tber hinaus enthalte der Ei nspruchs-
schriftsatz kei ne genauen Angaben Uber die fraglichen
Mer kmal e.
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Cegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
17. Septenber 1999 Beschwerde eingel egt und gl eichzeitig
di e Beschwerdegebihr entrichtet. D e Beschwerde-

begr indung i st auch an di esem Tag ei ngegangen.

Es wurde am 13. Septenber 2001 vor der Kammer mindlich
ver handel t .

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

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zur ickzuwei sen

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin zur Stdtzung ihres
Antrags | aBt sich wie fol gt zusammenf assen

Di e G unde der angefochtenen Entschei dung |iefien ohne
wei teres erkennen, dall die Einspruchsabteilung die
Kriterien fur die Zul dssigkeit eines Einspruchs mt
denen sei ner Begriundetheit verwechselt habe. Zudem habe
di e Ei nspruchsabteil ung nicht geblhrend bericksichtigt,
dalR fur die technische Ausstattung der offenkundig

vor benut zt en Maschi ne ei n Zeuge genannt worden sei.

Di e Beschwer degegnerin w dersprach den Ausf Uhrungen der
Beschwer def ihrerin und machte dabei i mwesentlichen
f ol gendes gel t end:

Stutze sich ein Einspruch auf den G und mangel nder
Neuheit, so nuBten im Ei nspruchsschriftsatz beziglich
santlicher wesentlicher Merkmal e des beanspruchten
Cegenst andes di e entsprechenden El enmente im Stand der
Technik identifiziert werden (vgl. z. B. die

Ent schei dung T 222/85, ABlI. EPA 1988, 128). Im
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vorliegenden Fall sei aber im Einspruchsschriftsatz auf
zwei Merkmal e des Cberbegriffs des erteilten Anspruchs 1
ni cht ei ngegangen worden. Di e Beschwerdef Ghrerin kénne
dies nicht mt der angeblichen Einfachheit des

Pat ent gegenst andes rechtfertigen, zumal die betreffenden
Merkmal e, wi e die Einspruchsabteilung zutreffend
festgestel It habe, keine Sel bstverstéandlichkeiten
darstellten

Der grundl egende Mangel in der Substantiierung des

ei nzi gen vorgebrachten Ei nspruchsgrunds der fehl enden
Neuheit konne nicht durch das Bewei sangebot geheilt

wer den, da es aus dem Ei nspruchsschriftsatz nicht
hervorgehe, dalR der Zeuge detaillierte Auskunft (ber den
Ei nbau der Hil se geben kdnne.

Ent schei dungsgr tinde

2400.D

Di e Beschwerde entspricht den Erfordernissen der
Artikel 106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPU
Sie ist daher zul assig.

GemiaR Regel 55 c¢), letzter Teilsatz EPU nuR der

Ei nspruchsschriftsatz di e Angabe der zur Begrtndung
vor gebrachten Tat sachen und Beweismttel enthalten.

Di eses Erfordernis in Verbindung mt Artikel 99 (1) EPU
ver| angt eine Begrindung, die auf den Kern des

Ei nspruchs eingeht. Sie nul3 sinnvoll auf die

vor gebrachten Ei nspruchsgrinde abgestellt und geei gnet
sein, diese zu stiutzen. Die Frage, ob ein Einspruchs-
schriftsatz die sachlichen M ndestanforderungen des
Artikels 99 (1) und der Regel 55 c¢) EPU erfullt, |aRt
sich nur aus dem Gesant zusamenhang des betreffenden
Fal | s heraus entscheiden. Hi erbei ist die Frage der
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Zul &ssi gkeit von der der Stichhaltigkeit des Vorbringens
zu unterscheiden (vgl. T 222/85 supra).

Wrd zur Begrindung mangel nder Neuheit - wie im
vorliegenden Fall - eine offenkundi ge Vorbenut zung

gel tend genmacht, so ist das o. g. Erfordernis der

Regel 55 c¢) EPU nach st andi ger Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern, vgl. z. B. T 328/ 87 (ABlI. EPA 1992,
701); T 522/94 (ABlI. EPA 1998, 421), dann erfullt, wenn
di e Angaben der Tatsachen und Beweismttel objektiv aus
der Sicht des Durchschnittsfachmannes soweit
verstandlich und verwertbar sind, dall sie es erl auben,

a) den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der offentlichen
Vor benut zung dahi ngehend zu Uber prif en, ob eine
Benut zung vor dem mal3gebl i chen Zei t punkt
(Vor benut zung) vorli egt,

b) den CGegenstand der Benutzung soweit festzustellen,
dall sei ne Wesensgl ei chheit mt dem CGegenstand des
Streitpatents prufbar ist und

c) die Urstande der Benutzung zur Feststellung der
O f enkundi gkei t (Zugangl i chmachen fiar die
Offentlichkeit) der benutzten Gegenstande zu
Uber pr uf en.

DalR der Einspruchsschriftsatz imvorliegenden Fall die
0. a. Kriterien a) und c) erfdllt, ist nicht strittig.
Aus den mt dem Ei nspruchsschriftsatz eingereichten
Unt erl agen geht hervor, dall i mJahre 1981 eine

Rol | enof f setrot ati onsmaschi ne von der Beschwerdef threrin
an eine Drittfirma verkauft und ausgeliefert und dadurch
der Offentlichkeit zuganglich gemacht wurde. Die
Maschi ne gehort somt zum Stand der Technik
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(Artikel 54 (2) EPU).

Somt ist nur das Kriteriumb) naher zu untersuchen.

Hi erbei ist es angebracht, kurz auf den Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 einzugehen. Der Anspruch 1 richtet
sich auf die Verwendung einer Hilse in einer Leitung zum
Drossel n ei nes Druckgases in einem Leitungssystem Nach
dem Cber begriff des Anspruchs wird eine sol che
Verwendung al s bekannt vorausgesetzt. Der Cberbegriff
enthalt auch fol gende Angaben Uber die Form und
Anordnung der Hilse: Sie ist mt einer kreis-

zylindri schen Durchl alBbohrung und ei nem Fl ansch an ei ner
Seite versehen, der an einem einen Anschlag bil denden
Ende der Leitung anliegt, wobei die Hilse in das Ende
der Leitung eingesetzt ist und in der Leitung

rei bschl issig gehalten wird. Nach dem kennzei chnenden
Teil des Anspruchs wird die Hil se als Drossel zur

Reduzi erung der Stell geschw ndi gkeit eines

druckgasbetri ebenen Stellantriebes in ei nem

Lei tungssystem zur Versorgung des Stellantriebes mt
Druckgas verwendet .

| m Ei nspruchsschriftsatz wird tber die offenkundig

vor benut zte Maschine u. a. fol gendes ausgefihrt: D e
Zei chnung "Pneumati kanl age Schal tpl an", Blatt 165, zeige
ein Leitungssystem zur Versorgung von druckgas-

betri ebenen Stellantrieben der Maschine. In den
zugeordneten Leitungen seien unmttel bar vor den
Pneurmati kzylindern mt Position 38 gekennzei chnete
Reduzi er st icke angeordnet. Di ese Position 38 bezeichne
genmald der zugehorigen Stuckliste die Reduziersticke mt
der Lagerteil nummer L 442.956. O D ese Reduziersticke
W esen ei ne Drossel bohrung mt ei nem Durchnesser von

1 mm auf und dienten zur Reduzi erung der

Stel | geschwi ndi gkeit des der Feuchtauftragwal ze
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zugeor dnet en Pneumati kzyl i nders.

Di eser Erl &uterung folgt die Feststellung, dald dieses
Far bzuf uhr syst em der of f enkundi g vor benut zt en Maschi ne
alle Merkmal e des Ooerbegriffs und des kennzei chnenden
Teil s des Patentanspruchs 1 des angegriffenen Patents
bei nhal t e.

Das in der die Lagerteil nunmer L 442.956. O betreffende
Zei chnung gezeigte Reduzierstick ist mt der Hil se nach
der Figur 1 der Patentschrift imwesentlichen identisch.
Es besteht aus einem | anglichen kreiszylindrischen

Kor per (Durchnmesser 4 mm) mit einer kreiszylindrischen
Dur chl aBbohrung (Durchnmesser 1 mm, der am ei nen Ende
mt einemFlansch (Durchnesser 5,8 mm versehen ist.

I n der angefochtenen Entscheidung wird die
Unzul 8ssi gkeit des Ei nspruchs i mwesentlichen damt
begrindet, dall es aus den mt den Einspruchsschriftsatz
ei ngerei chten Unterlagen nicht ersichtlich sei, dalR

ent sprechend den Angaben imerteilten Anspruch 1 der

Fl ansch der Hiul se (des Reduzi ersticks) an einem ei nen
Anschl ag bi |l denden Ende einer Leitung anliegt, wobei die
Hil se in das Ende der Leitung eingesetzt ist un in der
Leitung rei bschl issig gehalten wird. Somt sei der
Cegenst and des Anspruchs 1 neu.

D ese Feststellung der Einspruchsabteilung betrifft aber
die Stichhaltigkeit des Vorbringens i mEi nspruchs-
schriftsatz und ist ungeeignet, auch unter der Annahne,
sie sei sachlich zutreffend, die Unzul &ssigkeit des

Ei nspruchs zu begrinden. Di e Beschwerdef threrin macht
sich die Argunentati onswei se der Ei nspruchsabteil ung
ohnehin nicht zu eigen. Sie vertritt vielnmehr die

Auf f assung, die Unzul &ssi gkeit des Ei nspruchs sei
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deswegen gegeben, weil im Einspruchsschriftsatz auf die
0. a. Merknale des erteilten Anspruchs 1 nicht

ei ngegangen werde. So sei das Erfordernis,
nachvol | zi ehbare Angaben uber di e Wesensgl ei chheit des
Cegenstands des Anspruchs 1 und des zur nangel nden
Neuhei t ent gegengehal tenen Stands der Techni k, nicht
erfuallt.

Bei den gegebenen Unst anden des vorliegenden Falles kann
sich die Kammer di eser Auffassung der Beschwerdegegnerin
ni cht anschli eRen. Angesichts der Einfachheit des

t echni schen Sachverhalts sowi e der ohne weiteres
ersichtlichen wesentlichen Identitat zw schen dem
"Reduzi er st tick" der offenkundi g vorbenutzten Maschi ne
und der "Hil se" nach Figur 1 des Patents ist die
Feststellung i mEi nspruchsschriftsatz, dal die Maschi ne
alle Merkmal e des Qoerbegriffs und des kennzei chnenden
Teil s des Patentanspruchs 1 des angegriffenen Patents
als zum ndest eine inplizite Erklarung dahi ngehend zu
ver st ehen, dall das Reduzi erstick in das Ende der Leitung
ei ngesetzt wird, bis sein Flansch zum Anschl ag gegen das
Ende der Leitung komt, und dall das Reduzi erstick dort
rei bschl issig gehalten wird. Eine sol che Ei nsat zwei se
des Reduzi ersticks ist durchaus plausibel und bedurfte
daher kei ner genaueren Erl &uterung. Fir die Lieferung
und di e techni sche Ausstattung der offenkundig

vor benut zt en Maschi ne wurde zudem ei n Zeuge benannt.

D es kann nach Auffassung der Kammer nur so verstanden
wer den, dall der Zeuge u. a. Auskunft daruber geben
sollte, wie die Einsatzwei se des Reduzi erst tcks
tatsachlich war.

Der Einspruchsschriftsatz entspricht somt den
Erf orderni ssen der Regel 55 c¢) in Verbindung mt
Artikel 99 (1) EPU, weshalb der Einspruch zul 4ssig ist.
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Damt die Einspruchsabteilung die bisher noch nicht
erfolgte substantielle Prifung des Ei nspruchs

dur chf thren kann, macht di e Kamrer von i hrem Ernessen
Gebrauch, die Sache an die erste Instanz

zur ickzuver wei sen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Prifung
zur ickver w esen.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel
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