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Sachverhalt und Antréage

3001.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabtei l ung vom 25. April 2000, das europai sche
Patent Nr. 0 678 135 zu wi derrufen. D eses Patent
unfasst 21 Anspriche mit ei nem unabhdngi gen Anspruch 1
der bei Berichtigung eines Druckfehlers imWrt
"Wasserfl ache" fol gendermalRen | autet:

"1. Anlage zur Ubertragung von Antriebsenergi e auf unter
Wasser einsetzbare Ramm und Trenngeréte (1;21;50) oder
der gl ei chen (nachfol gend: Arbeitsgeréat) von oberhal b der
Wasserfl ache zum unter Wasser abgesenkten Arbeitsgerat,
dadurch gekennzei chnet, dass alle fiur die Ubertragung
der Antriebsenergi e ei ngesetzten Leitungen und
Urbi | ical s bzw. Kabel (4, 23;5,7,23; 20; 20a; 44, 45)
einschlieBlich aller etwaiger in diese eingeflgten
wei t eren Energie-Ubertragungsnmittel (17;22;25;19;31)
separat vom Arbeitsgerat (1;21;50) handhabbar sind und
an i hremunteren Ende eine | 6sbare Steckverbi ndung
(24; 25; 26a) zum direkten oder indirekten Anschluss an
das Arbeitsgerat (1;21;50) aufweisen.”

Der Einspruch hatte sich auf den Ei nspruchsgrund der
mangel nden erfinderischen Tatigkeit insbesondere im
H nblick auf den fol genden Stand der Techni k gest it zt:

D1: DE- A-36 34 905
D2: Prospekt "El ektrische Steckverbinder fir Meeres-

und Mari net echni k Baurei he 10" der Firma G SVA
St eckver bi nder GvbH, Neuminster, Edition 3/92
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D3: Angebot "Revi sed Quotation MHV Deepwater System
Urbilical PDC I X A" der Firma NKF Kabel B.V. in
Delft, Holland, an die Firnma Menck vom
7. Okt ober 1988

D4: Zei chnung Nr. 743 F 1016 "Power Unmbilical 7 x 320
kW 3,3 kV' der Firma Menck mt Datum
5. Dezenber 1986

D5: Auszug aus ei nem Angebot E5476D der Firma JACQUES
Cabl e Systens an die Firma Menck vom
23. Dezenber 1992, mt Zei chnung "Hanmer
Unbi | i cal System Subsea Term nation”

D6: Forderantrag der Firma Menck an di e Komm ssion
der Europdai schen Cenei nschaften -
General direktion Energie - mt der Bezeichnung
"Deep Water Pile Driving - A new operation
systent, Oktober 1991

Dr: EP-A-0 301 116

Der Pat entinhaber (i mfol genden Beschwerdef Ghrer) hat am
29. Mai 2000 gegen di ese Entschei dung Beschwerde

ei ngel egt und di e Beschwer debegr iindung ei ngereicht. Die
Beschwer degebihr wurde am 30. Mai 2000 entrichtet.

Mt Bescheiden vom 23. Mai 2002 und 8. Januar 2003 hat
di e Kanmer den Parteien ihre vorl &ufige Ei nschatzung zur
Kennt ni s gebracht und des weiteren noch auf die
Druckschriften WO-A-92/20948 (D8) und GB-A-2 231 642 (D9)
verw esen, die zwar im Einspruchsschriftsatz aufgefuhrt,
aber weder imerstinstanzlichen Verfahren noch in der
angef ocht enen Ent schei dung behandelt wurden.
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Ei ne nmindl i che Verhandl ung fand am 25. Novenber 2003
statt. Im Laufe dieser Verhandl ung wurde der Cegenstand
des Streitpatents vom Beschwer def Ghrer anhand von

ei ni gen Moddel l en und Fotografien erlautert.

Der Beschwerdef ihrer beantragt, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent wie erteilt
aufrecht zuer hal ten. Er begrindet diesen Antrag im
wesentlichen wie fol gt:

Die Druckschrift D3, auf die sich die angefochtene

Ent schei dung stidtzt, sei nicht Stand der Technik, da
Angebot e an Fi rnen nornmal erwei se nicht o6ffentlich
zugéngl i ch gemacht wirden. Dagegensprechende Unst ande
seien in diesemFall nicht vorgebracht worden. D es
gelte in gleicher Wise fur D4 und D5. Die D6 werde als
Forderantrag ebenfalls Ublicherweise vertraulich
behandel t, da dieser Firnmendetails enthalte, die nicht
al I gemei n zugénglich sein sollten

Die erfinderische Tatigkeit ergebe sich daraus, dass bei
der Erfindung ein voéllig neuer Weg damt beschritten
werde, dass alle Teile der Anlage separat handhabbar und
somt imFalle einer Beschadi gung schnell und einfach
aust auschbar seien. Es komme somt nicht nur auf die

St eckver bi ndungen fur di e Energi elbertragungsmttel an,
wor auf in der angefochtenen Entschei dung abgestel |t

wer de, sondern auf die separate Handhabbarkeit. Diese
bedi nge ein Lésen und Verbi nden der Teile zu jedem
Zei t punkt, al so auch unter Wasser, w e sich aus der
Beschrei bung und Auf gabenstel |l ung ergebe, und unfasse
alle Teile bzw. Leitungen bis zum Arbeitsgerat, wobei
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der Anschluss dort direkt oder indirekt beispielsweise
Uuber einen Konpensator erfol gen kdnne.

Bei der D7, die den nachstkomrenden Stand der Techni k
darstell e, seien die einzel nen Energieibertragungsmttel
fest verbunden und aufgrund ihrer Gestaltung auch dann
ni cht separat handhabbar, wenn man sie unter Wasser
vonei nander | 6sen wirde. Auch di e dort angesprochenen

St eckkuppl ungen betrafen kei ne unter Wasser | 6sbare

Ver bi ndung, di e eine separate Handhabung nahel egen
konnte. Sel bst bei der Ausfihrungsform nach Fi gur 14 der
D7 gehe es nicht umdi e separate Handhabbarkeit der
einzelnen Teile, die fest mteinander verbunden seien.
Von den aus der D2 bekannten Steckverbi ndungen seien die
far die Versorgung mt Antriebsenergie erforderlichen
Hochspannungskuppl ungen f ir ei ne Unt erwasserver bi ndung
gerade nicht zugel assen. Bei den Unterwasserverbi ndungen
nach D8 und D9 sei zweifelhaft, ob sie fir eine
derartige Energi eversorgung Uberhaupt ausgel egt seien.
In jedem Fall ergebe sich auch hieraus kein H nweis auf
ei ne getrennte Handhabbarkeit aller der

Ener gi ever sorgung di enenden Teil e.

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragt die
Zur ickwei sung der Beschwerde und stitzt sich dazu im
wesentlichen auf die fol genden Gegenargunente:

Qowohl die D3 bis D6 nicht fur die Offentlichkeit

besti mt gewesen seien, hatte aber ohne ei ne besondere
Vertraul i chkei tsverei nbarung, die hier fehle, die
Mogl i chkeit bestanden, dass beliebige Dritte von den

of fenbarten techni schen Merkmal en Kenntni s genonmen
hatten. Dies kdnne beispi el swei se dadurch erfol gt sein,
dass in ublicher Wise ein Angebot einer Firma einer
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anderen zum Ei nhol en ei nes Ver gl ei chsangebots zugel eitet
werde. Ein Beweis fur die offentliche Zuganglichkeit sei
nicht erforderlich, da es sich um eine Rechtsfrage und
nicht um eine Tatfrage handel e.

Anspruch 1 sei unklar, da er auf eine Aufgabe, namich
di e getrennte Handhabbarkeit der einzelnen Teile und

i hre | 6sbare Verbi ndung, gerichtet sei und nicht die zur
Losung bzw. Durchf dhrung notwendi gen El enente angebe.
Von den ei ndeuti g angegebenen Merkmal en sei aus der D7
al | es aulBer der | dsbaren Steckverbi ndung bekannt, die
aber zumi ndest fiur di e Uberwasserverbindung, die im
Anspruch 1 nicht ausgeschl ossen sei, durch den H nweis
in Spalte 2, Zeilen 44 bis 48, nahegel egt sei. Sofern es
auf di e Verbindung und Trennung unter Wasser ankomme,
wir de der Fachmann die damt verbundenen Schw eri gkeiten
auf grund sei nes Fachkénnens zu | 6sen wissen. D e

not wendi gen H lfsmttel hierzu wirden i hm beispi el swei se
durch die aus der D2, der D8 und der D9 bekannten

St eckver bi ndungen zur Verfigung gestellt.

Ent schei dungsgr inde

3001.D

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

St and der Techni k

Di e von der Beschwerdegegnerin zitierten Druckschriften
D3 bis D6 betreffen Verkaufsangebote (D3) oder Teile
dersel ben (D5), Firnmenzei chnungen (D4) oder einen
Forderantrag an di e Komm ssi on der Europai schen
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CGenei nschaften (D6). Firnenzei chnungen missen ohne
weiteren Nachweis als firnmenintern und nicht offentlich
zugangl i ch angesehen werden. Verkaufsangebote von Firnen
ebenso wi e Forderantréage enthalten Angaben Uber Prei se,
Li ef er bedi ngungen und sonstige Daten, die nicht fur die
O fentlichkeit bestimm sind und deshal b (bl icherwei se
i n gegenseitigem Ei nvernehnmen vertraul i ch behandel t
werden. Auf jeden Fall kann nicht davon ausgegangen

wer den, dass di e technischen Einzel heiten beliebigen
Dritten zur Kenntnis gebracht werden. Es ist zwar nicht
auszuschl i eBen, dass imEinzelfall diese inplizite
Gehei mhal t ungsver ei nbarung ni cht ei ngehal ten wurde und
bei spi el swei se rel evante techni sche Daten einer
Konkurrenzfirma zur Verfigung gestellt wurden. Dabei
wirde es sich aber nicht umden Normalfall, sondern um
ei nen Sonderfall handeln, dessen Unstande vom

Ei nsprechenden, in diesem Fall von der

Beschwer degegnerin, nachzuwei sen waren. Denn im
Gegensatz zu der von der Beschwerdegegnerin geaulRerten
Ansi cht handelt es sich bei der Frage, ob 6ffentliche
Zugangl i chkeit gegeben ist oder nicht, grundsatzlich

ni cht um ei ne Rechtsfrage, sondern um ei nen

tat sachl i chen Unstand, der nachzuwei sen ist. Ein solcher
Nachweis fehlt aber imvorliegenden Fall.

Dam t konnen die Druckschriften D3, D4, D5 und D6 nicht
al s Stand der Techni k angesehen wer den.

Cegenstand des Streitpatents

Nach Anspruch 1 betrifft das Patent eine Anlage zur
Ubertragung von Antriebsenergi e von oberhal b der

Wasserfl ache zu ei nem unter Wasser abgesenkten
Arbei t sgerat, beispiel sweise einem Ramm oder Trenngerat.
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Die Antriebsenergie wird dabei dblicherweise als
Kraftstrom tUber ein Kabel oder Unmbilical zu einer
Antriebseinheit geleitet, die mt dem Arbeitsgerat

ver bunden i st und di eses Uber ein Druckmttel
hydraul i sch oder pneumati sch antreibt, kann aber auch
als Druckmttel dber entsprechende Schl &uche direkt zum
Arbeitsgerat geleitet werden, wenn keine separate

Antri ebsei nheit vorhanden i st.

Mt den i mKennzei chen des Anspruchs 1 enthaltenen

Mer knmal en, dass alle fir die Ubertragung der

Antri ebsenergi e ei ngesetzten Leitungen und Unbilicals
bzw. Kabel einschlielBlich aller etwaiger in dieser

ei ngef igt en wei teren Energi e- Ubertragungsnmittel (also
auch einer Antriebseinheit, sofern vorhanden) separat
vom Ar bei t sger &t handhabbar sind und an i hrem unteren
Ende eine | 6sbare Steckverbi ndung zum di rekten oder

i ndi rekten Anschl uss an das Arbeitsgerat aufweisen,
soll en gemal3 Spalte 4, Zeilen 35 bis 39,

Beschadi gungsri si ken bei m Handl i ng des Arbeitsgeréats
verm eden werden. Da di ese Handhabung i m wesent| i chen
das Absenken und Auf hol en von und zur Wasseroberfl &che
betrifft, bedeutet eine separate Handhabung von

Ar bei t sgerat und Lei tungen bzw.

Ener gi etibertragungsmttel n ein separates Absenken und
Auf hol en dieser Teile, was eine Verbindung und Trennung
unter Wasser Uber die | 6sbare Steckverbi ndung bedi ngt.

Dem wi der spricht auch nicht die imPatent (Spalte 4,
Zeilen 35 bis 58, und Spalte 9, Zeilen 1 bis 26)

beschri ebene Mglichkeit der Verbindung und Trennung
aullenbords und Uber Wasser, auf die von der

Beschwer degegnerin hi ngewi esen wurde, da es sich aus den
dort verwendeten Formulierungen "auch aul3enbords und
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unter Wasser", "mt oder ohne Antriebseinheit”, "unter
Wasser oder aulRenbords" ergibt, dass bei der Erfindung
ei ne Ver bi ndung und Trennung auf3enbords, al so uber
Wasser, nur zusatzlich zur Verbindung und Trennung unter
Wasser und nicht fir sich allein gegeben sein soll.
Anspruch 1 ist damt inhaltlich auf eine unter Wasser

| 6sbare Steckverbi ndung beschr ankt.

D e separate Handhabbarkeit von Arbeitsgerat einerseits
und all en Leitungen bzw. Energi elbertragungsmtteln
andererseits inmpliziert ferner, dass zum ndest eine der

| 6sbaren St eckverbi ndungen nach Anspruch 1 am

Arbei tsgerat sel bst vorgesehen ist. Sonst wire zum ndest
ein Teil dieser Mttel, namich die Leitungen oder

Ener gi etibertragungsm ttel zw schen dem Arbeitsgeréat und
der Steckverbi ndung, mt dem Arbeitsgerat fest verbunden
und ni cht getrennt davon handhabbar .

D es steht auch nicht im Gegensatz zu dem i m Anspruch
ebenfal I s erwahnten "indirekten" Anschluss am

Ar bei t sgerat oder den Ausfuhrungsformen der Figuren 1, 3
und 10. So kann bei einemindirekten Anschluss ein
weiteres, nicht der Ubertragung der Antriebsenergie

di enendes Teil, beispiel sweise ein Konpensator,
vorgeschal tet sein, und di e Ausfihrungsbei spiele der
Figuren 1 und 3 sind beziuglich der Verbindung von

Antri ebseinheit und Arbeitsgerat als "herkémmich”
beschrieben (in Spalte 5, Zeilen 48 bis 51 und 55 bis 57,
und Spalte 7, Zeilen 44 bis 47). Beim

Ausf Ghrungsbei spi el der Figur 10 ist die Verbi ndung von
Antrieb und Arbeitsgerat nicht ndher dargestellt, sodass
ei ne feste Verbi ndung zwi schen Antrieb und Arbeitsgerat
zwar denkbar, aber nicht notwendig ware. Eine | dsbare
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Ver bi ndung zwi schen dem Antrieb und dem Arbeitsgerat ist
damt nicht ausgeschl ossen.

Kl arheit des Anspruchs 1

Di e Beschwerdegegnerin beanst andet den Anspruch 1 als
unkl ar, da er nur auf eine Aufgabe, nadmich die
getrennt e Handhabbarkeit der einzelnen Teile und ihre

| 6sbare Verbi ndung, gerichtet sei und nicht die zur
Losung bzw. Durchf ihrung notwendi gen El enente angebe.
Abgesehen davon, dass eine Unklarheit im Ei nspruch nur
bei geé&nderten Anspriuchen al s unabhangi ger Ei nwand zu
ber Gcksi chtigen ist, kann die Kamrer di esem Argunent
nicht folgen. Der Anspruch 1 ist zwar hinsichtlich der
separ at en Handhabbar kei t auf gabenhaft fornuliert und
damt ndglicherwei se vom Schut zunfang her recht breit,
bei nhal tet fidr den Fachmann aber eindeutig Mttel zum
separ at en Handhaben von Arbeitsgerat einerseits und
allen fir die Upertragung der Antriebsenergie zum

Antri ebsgerat erforderlichen Mttel einschliel3lich einer
Antriebsei nheit, sofern vorhanden, andererseits,
zusanmen mit einer unter Wasser | dsbaren Verbi ndung

bei der Teil e Uber eine Steckverbi ndung am Arbeit sgerat.
Dies sind die wesentlichen Merkmal e, die zur LOsung der
Auf gabe, Beschadi gungsri si ken bei m Handling zu vernei den,
erforderlich und danmit nach Regel 29 (3) EPU in den
unabhangi gen Anspruch aufzunehnen sind. We diese Mttel
i meinzel nen gestaltet sein nissen oder sollen, kann w e
i mvorliegenden Fall CGegenstand der abhangi gen Anspriche
und einer Darstellung in der Beschrei bung sein.
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Neuheit und erfinderische Tatigkeit

Mangel nde Neuheit ist als Einspruchsgrund nicht genannt
und i m Verfahren bisher nicht geltend gemacht worden.
Auch ist eine Anlage mt allen Merkmal en des Anspruchs 1
aus dem vor handenen Stand der Techni k nicht entnehnbar.

Fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit kann
nach dberei nsti mender Auffassung von der Druckschrift
D7 ausgegangen werden, in der mehrere Ausfihrungsfornen
von Unt erwasser-Arbeitsgeraten mt Zufidhrung von

Antri ebsenergi e von oberhal b der Wasserfl ache gezei gt

si nd.

Den in den Figuren 1 bis 13 der D7 dargestellten

Ausf Uhrungsfornmen i st dabei genei nsam dass die

Antri ebsei nheit das Arbeitsgerat ringform g ungi bt und
mt di esem Uber Gewi ndebol zen oder dergl ei chen fest
verbunden ist. Die Antriebseinheit ist Teil der Energie-
Ubertragungsnittel, zu denen auch noch ein Unrbilical zur
Stronezuf uhr zur Antriebseinheit und Druckm ttelleitungen
zwi schen Antriebseinheit und Arbeitsgeréat gehoren.

Das Unbilical ist an der Antriebseinheit fest

angeschl ossen. Di eser feste Anschluss kénnte unter

Unrst &nden durch eine Steckverbi ndung ersetzt werden, we
si e beispiel sweise aus der D2 bekannt ist. Es kann

dahi ngestel It bl ei ben, ob von den daraus bekannten

St eckkuppl ungen nur fir die Energi eversorgung der

Antri ebsei nheit ungeei gnete N ederspannungskuppl ungen
zur Ver bi ndung unter Wasser zugel assen sind, worauf die
Beschwer def Ghrerin hi ngewi esen hat. Sel bst wenn naniich
der Fachmann fir den Anschluss des Unbilicals eine unter
Wasser verbi ndbare und | 6sbare Steckkupplung fir die
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Stronversorgung, w e sie beispiel swise aus der D38
bekannt ist, in Betracht zdge und das derart

angeschl ossene Unbilical uber eine zugeordnete W nde
getrennt handhabbar wire, waren damt nicht alle

Lei tungen und Energi elbertragungsmttel, also auch die
zwi schen das Unbilical und die Druckmittell eitungen

ei ngefugte Antriebseinheit, separat vom Arbeitsgeréat
handhabbar .

Bei der D7 stronmt ferner das von der Antriebseinheit
geforderte Druckmttel Uber einen an ihrem oberen Ende
vor gesehenen Druckm ttel anschl uss zum Arbeitsgerat und
zuriuck. Hierzu ist in Spalte 2, Zeilen 44 bis 48,
ausgef ohrt, dass der Energietransfer von der

Antri ebsei nheit auf das jeweils angebaute Arbeitsgerat
Uber entsprechende Steckkuppl ungen erfol gen kann,
wodurch ein schnelles Auswechsel n des Arbeitsgerats
erleichtert wird. Damt ist jedoch nicht eine unter
Wasser | dsbare Kuppl ung angesprochen, w e sie nach

Auf fassung der Kanmer und i m Unterschied zur

angef ocht enen Ent schei dung bei m Pat ent vorhanden sein
nmuss (siehe Punkt 3.1 oben). Zudem wirde ei ne sol che
Kuppl ung, wie sie zum Einbau in flexible Leitungen an
sich aus der D8 oder D9 bekannt ist, auch nicht eine
Handhabung der Antri ebsei nheit separat vom Arbeitsgerat
ernogl i chen, da hierzu auch die Antriebseinheit vom
Arbei tsgerat unter Wasser trennbar sein nisste, was
auf grund der gegenseitigen festen Verbi ndung und der
ringform gen, das Arbeitsgerat ungebenden Gestal tung der
Antri ebsei nheit auf erhebliche Schw erigkeiten treffen
wir de. Aufgrund di eser Unstéande kanme fiur diese

Ausf Ghrungsfornmen ei ne separate Handhabbarkeit von
Antriebsei nheit und Arbeitsgerat nicht in Frage.
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Bei der in den Figuren 14 und 15 der D7 dargestellten
Ausf ihrungsformist die Antriebseinheit an ei nem ei genen
Tragel enent aufgehdngt und mt dem Arbeitsgerat uber

ei nen Druckm ttel schl auch fest verbunden. Damt niissen
bei de Teil e genei nsam auf geholt und abgesenkt werden. Es
ware natdrlich auch hier denkbar, anstelle der festen
Ver bi ndung des Druckm ttel schl auchs am Arbei tsgeréat eine
| 6sbare Steckverbi ndung fur Druckmttel vorzusehen, w e
si e beispiel sweise aus der D8 oder der D9 bekannt sind.
Di e Beschwerdefidhrerin macht hierzu geltend, dass diese
bekannt en St eckver bi ndungen nicht zur Ubertragung von
Antri ebsenergi e ausgel egt und daher ungeei gnet seien.

D ese Frage kann aber dahingestellt bl eiben, da wegen
der genei nsanen Handhabung bei di eser Ausf dhrungsform
kei n Bedarf nach einer | dsbaren Verbi ndung best eht.
Anders ausgedrickt fehlt dem Fachmann ein Hi nweis darauf,
dass ei ne separate Handhabung von Arbeitsgerat und

Antri ebsei nheit di e Beschadi gungsri si ken bei m Absenken
und Auf hol en verringern koénnte, um ldber haupt eine
derartige | 6sbare Verbi ndung, gegebenenfalls in
abgewandel ter Form zur Ubertragung der Antriebsenergie,
bei di eser Ausfihrungsformin Betracht zu zi ehen. Eine
Losbarkeit des Druckm ttel anschl usses mag aus

i rgendwel chen anderen G inden gewlnscht sein, kann aber
ohne den Gedanken des separaten Absenkens und Auf hol ens
von Arbeitsgerat und den Mtteln zu Ubertragung der

Antri ebsenergi e nicht zum Gegenstand des Streitpatents

f Ghr en.

Di e Ubrigen Ausfuhrungsbei spiele der D7 sind weniger
rel evant und auch im Verfahren nicht behandelt worden.



- 13 - T 0564/ 00

5.6 Die weitere Druckschrift Dl of fenbart ebenso w e die D7
nur ein Arbeitsgerat mt fest angeschl ossener
Antri ebsei nheit und kann damt den Gegenstand des
Streitpatents ebenfalls nicht nahel egen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird wie erteilt aufrechterhalten.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:
A. Counillon C T. WIson
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