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Sachverhalt und Antréage
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Auf di e europdai sche Patentannmel dung Nr. 97 100 492.4
wur de das europai sche Patent Nr. 0 789 157 erteilt,
dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Langenverstel | bare Gasfeder mt ei nem Gehduse (1, 72)
mt einer Mttel -Langs-Achse (21, 73), mt einer aus dem
Gehéduse (1, 72) konzentrisch zur Mttel-Langs- Achse(21,
73) herausgef ihrten Kol benstange (8, 83), mt eineman
der Kol benstange (8, 83) angebrachten, im Gehause (1,

72) ver schi ebbaren, das CGehaduse (1, 72) in zwei Teil-
Cehauser aune (17, 20;93, 94) aufteil enden Kol ben (5, 87),
mt einemVentil (19, 88, 19'') zum Verbi nden der Teil -
CGehauser aune (17,20; 93, 94) mteinander, dadurch
gekennzei chnet, dall das Ventil (19, 88, 19") einen

Venti | - Bet ati gungshebel (34, 34', 34")aufweist, der quer
zu seiner Langsrichtung schwenkbar gel agert und durch
Ver schwenken aus ei ner Ruhel age in eine Ofnungsl age des
Ventils (19,88, 19") mt einer Ventil-Sitzfl ahe (46,
46') von einer Dichtung (45, 45 )unter Bildung eines die
Tei | - Gehauser aune (17, 20; 93, 94) verbi ndenden Spaltes
(51, 51') abhebbar ist."

Der von der Beschwerdefuhrerin (Ei nsprechenden) gegen
di eses europai sche Patent eingel egte, auf die

Ei nspruchsgrinde gemaB Artikel 100 a) EPU gestitzte
Ei nspruch in dem zum Stand der Techni k auf die:

R1 US- A-2 526 457
R2 US- A-2 934 902
R3: US- A-3 988 001
R4 US- A-2 622 435
R5: US- A-2 984 452
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verw esen wurde, wurde von der Ei nspruchsabteilung mt
der am 28. Juli 2003 zur Post gegebenen Entschei dung

zur ickgew esen

Cegen di ese Entscheidung | egte di e Beschwerdef Ghrerin
unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebihr am
30. Septenber 2003 Beschwerde ein. D e Beschwerde-
begriundung i st am 5. Dezenber 2003 ei ngegangen.

Mt der Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwer def threrin fol gende Entgegenhal tungen ein:

R6: DE- A-3 615 688
R7: DE- A-3 738 298
R8: DE-A-1 812 282
R9: DE- A-4 445 190

R10: DE- A-2 532 234
R11: US- A-4 793 450
R12: DE-U-9 014 666
R13: DE-U-7 434 101

und beantragte, die Entschei dung der Ei nspruchabteil ung
auf zuheben und das Patent zu wi derrufen. H | fsweise
beantragte sie, eine mindliche Verhandl ung durchzuf dhren.

In ihrer am 15 Juni 2004 ei ngegangenen Erw derung

wi dersprach di e Beschwer degegnerin den Ausfidhrungen der
Beschwer def Ghrerin und beantragte, die Beschwerde

zur ickzuwei sen und hil fswei se ei ne mindliche Verhandl ung

dur chzuf tGhr en.

I n der Anlage zur Ladung zur nindlichen Verhandl ung
teilte di e Beschwerdekammer den Parteien u. a. mt, dal
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i n der nundlichen Verhandl ung zu ent schei den sein werde,
ob Uberhaupt und wel che der erst in das Beschwerde-

ver fahren ei ngerei chten Entgegenhal tungen R6 bis R13
zuzul assen sind. Mt Schrei ben vom 30. Septenber 2004
teilte die Beschwerdefihrerin mt, dal3 sie und ihr
Vertreter nicht an der mindlichen Verhandl ung teil nehnen
wer de. Di e Beschwerdegegnerin beantragte mt Schreiben
vom 11. Okt ober 2004, den Term n zur nundlichen

Ver handl ung auf zuheben, sofern i hrem Sachantrag

ent sprochen w rd.

Mt Verfigung vom 12. Cktober 2004 wurde der Termin zur
niundl i chen Ver handl ung auf gehoben.

Das schriftliche Vorbringen der Beschwerdefdhrerin kann
wi e fol gt zusammengef alit wer den

Der Anlald fur das Einreichen der neuen Entgegenhal t ungen
R6- R13 i m Beschwer deverfahren sei der Beschl ul3 der

Ei nspruchsabt ei | ung, dem CGegenstand des Patent -
anspruchs 1 di e Neuheit gegeniber dem O f enbarungsgehal t
der Entgegenhal tungen Rl bis R5 anzuerkennen. Di e neuen
Ent gegenhal t ungen sei en hoch relevant und sollten in das
Ver fahren ei ngef thrt werden. |nsbesondere sei der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu gegentber der
| &angenver stel | baren Gasfeder nach der R6, bzw. der R7,
bzw. der R8. Der Cegenstand des Patentanspruchs 1 sei
auch durch di e Zusammenschau der RO mt einer der

Ent gegenhal tungen R1-R3, R5, R10 und R12 nahegel eqgt.

Zu der von der Beschwerdef hrerin vorgebrachten
Argunent ation | assen sich die schriftlich vorgetragenen
Cegenargunent e der Beschwer degegnerin wi e fol gt

zusanmenf assen:
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Der erstmals i m Beschwerdeverfahren ausfihrlich
substantiierte Ei nwand der nmangel nden erfinderischen
Tatigkeit stelle einen neuen Einspruchsgrund dar. Der
Ei nf hrung di eses neuen Ei nspruchsgrunds in das
Beschwer deverfahren werde nicht zugestinm, so dalR die
Kamer gemall Punkt 18 der Stellungnahme G 10/91 der

G oflen Beschwer dekamrer (ABI. 1993, 408) nicht befugt

sei, diesen Einspruchsgrund zu prifen

| m Ubrigen seien die erstrmals mt der Beschwerde-
begr indung vor gebracht en Ent gegenhal t ungen R6- R13 ni cht
in das Verfahren zuzul assen, weil sie keinesfalls

rel evant seien.

Der Cegenstand des Streitspatents sei ohnehin gegenuber
den neuen Entgegenhal tungen neu und erfinderisch.

Ent schei dungsgr inde

2464.D

D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sow e
den Regeln 1 (1) und 64 EPU. Sie ist zul 4ssig.

D e Erkl arung der Beschwerdef hrerin gemal3 Schrei ben vom
30. Septenber 2004, dall sie und ihr Vertreter nicht an
der mindl i chen Verhandl ung teil nehnen werde, hat die
Kanmer al s Zur icknahne des Antrags auf mindliche

Ver handl ung ausgel egt (vgl. T 3/90, ABI. EPA 1992, 737).
Es wird daher aufgrund des schriftlichen Vorbringens der
Beschwer def hrerin entschi eden.

Bezuglich der Ei nfuhrung des Ei nspruchsgrunds nmangel nder
erfinderischer Tatigkeit in das Beschwerdeverfahren
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teilt die Kammer nicht die Auffassung der

Beschwer degegnerin, dall die Kamer nicht befugt sei, den
Ei nspruchsgrund der mangel nden erfinderischen Tatigkeit
zu priufen. Im Punkt 5.3 der Entscheidung G 1/95 der
groflen Beschwer dekamrer (ABI. EPA 1996, 615) i st
definiert, was unter dem Begriff "neuem Ei nspruchsgrund”
zu verstehen ist, namich einen Einspruchsgrund, der
weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und
substantiiert, noch von der Einspruchsabteilung in
Anwendung des Artikels 114 (1) EPU in das Verfahren

ei ngef ihrt worden ist.

I mvorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung in

i hrer Entschei dungsbegr indung vom 28. 07. 2003 di e
erfinderische Tatigkeit unter Beruicksichtigung des
vorgel egten Stands der Techni k gepruft (vgl. Punkt 8,
Seite 5 der Entscheidung). Obwohl die Einsprechende das
Kast chen fir mangel nde erfinderische Tatigkeit im

St andar df ornbl att EPO 2300 04. 93 ni cht angekreuzt hat,
wur de di e Einspruchsabteilung zu dieser Stellungnahne
of fenbar durch die fol gende i mEi nspruchsschriftsatz
ent hal tene Textstelle veranlalRt: "Wth all the above
expl anation, the follow ng final conclusions can be
reached: All the technology is based on the sane
concepts w thout any novel technical contribution or
active inventiveness" (Fettdruck durch die Kanmer

hi nzugef tigt) . Vor di eser Fornulierung hatte die
Beschwerdef threrin in der Einspruchsschrift die

Ent gegenhal tung Rl bereits gewirdi gt und dargel egt,
warum i hrer Ansicht nach die Schrift RlL die im

Pat ent anspruch 1 erwdhnten Haupt mer kmal e der Erfindung
vorwegni mt. | mdi esem Kontext ist die oben zitierte
Text st el | e dahi ngehend auszul egen, dalR zum ndest unter
Ber Gicksi chtigung der Entgegenhaltung RL i mpatentierten

2464.D
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Gegenstand kein erfinderischer Beitrag zu erkennen ist.
Zu Recht hat die Einspruchsabteilung in diesen

Ausf Uhrungen der Ei nsprechenden den Ei nwand der

mangel nden erfinderischen Tatigkeit erkannt. D e
Substantiierung di eses Ei nwands erfdllt daher zum ndest
formal die Erforderni sse der Regel 55 c¢) EPU (vgl. auch
T 131/01, ABI. 2003, 115).

Das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit ist daher
i m Beschwer dever f ahren gegebenenfal I s auch zu prdf en.

Neuheit und erfinderische Tatigkeit

We bereits die Einspruchabteilung ist auch di e Kanmer
davon Uberzeugt, dalR der Gegenstand des Anspruchs 1 in
der erteilten Fassung gegeniber den im Ei nspruchs-

ver fahren vorgel egt en Ent gegenhal tungen R1-R5 neu und
erfinderisch ist. Da die in der angegriffenen

Ent schei dung dar gel egten G inde von der Beschwerde-
fdhrerin auch nicht in Frage gestellt wurden, eribrigen

sich weitere Ausfihrungen hierzu.

I n der Beschwer debegrindung stitzt sich die
Argument ati on der Beschwerdef dhrerin bezuglich der
mangel nden Neuheit bzw. erfinderischer Tatigkeit des
CGegenstands des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung
ausschliel3lich auf die Druckschriften R6-R13.

Die Schriften R6-R13 sind nach der neunnonatigen Fri st
fur das Einlegen eines Einspruchs (Artikel 99 EPU)

ei ngegangen und gehen uber die gemaR Regel 55 c¢) EPU in
der Einspruchsschrift zur Stitzung der geltend genachten
Ei nspruchsgr inde angegebenen Tat sachen und Beweism tt el
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hi naus. Sie gelten somt als verspatet im Sinne von
Artikel 114 (2) EPU.

I m Verfahren vor den Beschwerdekamrern gelten fiar die
Zul assung verspéatet vorgebrachter Tatsachen und

Bewei smttel restriktivere und strengere Kriterien als
i m Ei nspruchsverfahren. So sollten verspatet

vor gebrachte Tatsachen und Beweismttel nur in
ausgespr ochenen Ausnahnefal | en und nur dann zum
Ver f ahren zugel assen werden, wenn di e neuen Unterl agen
prima facie insofern hochrelevant sind, als sie
héchst wahr schei nli ch der Aufrechterhal tung des
strittigen europai schen Patents entgegenstehen (siehe
T 1002/ 92 ABI. EPA 1995, 605). Es stellt sich daher die
Frage, ob dberhaupt und wel che der Entgegenhal t ungen
R6- R13 zu bericksi chtigen sind.

I n di esem Zusammenhang i st festzustellen, dal die

R6, R7, R8, R9, R11 und R13 | d&ngenverstel | bare Gasfedern
betreffen, die zur Beté&tigung des zur Langenverstellung
der CGasfeder eingesetzten Ventils nicht Uber die bereits
imStreitpatent ausfuhrlich als Stand der Technik (vgl.
Spalte 1) gewlrdi gten Lésungen hi nausgehen, namich
einen mt einer R ngnut versehenen Ventilstiftes axi al
so zu verlagern, daBR die Ringnut unter Uberw ndung hoher
Rei bungskrafte an Di chtungen oder Durchfl uRoff nungen
ent | ang geschoben wird.

R10 und R12 betreffen Ventil anordnungen, deren Ei gnung
far den Einsatz in einer |angenverstell baren Gasfeder
nicht ersichtlich ist.

Die R1O betrifft ein Kippventil zur Anwendung in
| uftfdhrenden Leitungen bei Kraftfahrzeugen (Seite 1
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zwei ter Absatz). Das Ventil besteht hauptsachlich aus
einem Ventilsitz 2 und einem Ventil korper 1. Der
Venti | kérper wei st einen Ventil-Betéatigungshebel 5 auf,
der quer zu seiner Langsrichtung schwenkbar gel agert
(Wderlager 14) und durch Verschwenken aus einer

Ruhel age (Figur 2) in eine Ofnungslage (Figur 1) des
Ventils mt einer Ventil-Sitzflache 3 von einer

D chtung 7 unter Bildung eines verbindenden Spaltes
abhebbar ist. Ein Zusamenhang zw schen di esem

Ki ppventil und einer | angenverstellbare Gasfeder i st

ni cht erkennbar. Das Kippventil der R10 ist durch eine
Feder in Schliel3richtung beaufschlagt. Aufgrund der in
Gasfedern herrschenden hohen Dricke von 100 bar und nehr
nmissen di e gattungsgemallen Ventile mt hoher
Zuver| assi gkeit gegen sol che hohen Dricke schliefRen und
hal ten kénnen. Der federbeaufschlagte Ventil kérper 1 der
R10 ware offensichtlich nicht in der Lage zuverl&assig in
bei den Flielrichtungen zu halten und die erforderlichen
Dichtkrafte mt der notigen Sicherheit aufzubringen.

Die RL2 betrifft ein Ventil fur ein Behaltnis. Das
Ventil|l besteht aus einem Ventil korper 3, der in einem
gunmi el astischen Ventiltrager 17 gelagert ist (vgl.
Figuren la) und 1b)). Zweck dieses Ventils ist es, ein

i mBehadltnis unter Druck stehendes Fullgut in die
Unrgebung auszugeben (Seite 15, Absatz 1). Der Fachmann
wirde di e Anwendung ei nes sol chen Ventils auf dem Gebi et
der | dngenverstell baren Gasfedern nicht in Betracht

zi ehen.

I n der Ausiibung i hres Ernessens nach Artikel 114 (2) EPU
beschl i et daher di e Kammer, die Entgegenhal tungen R6
bis R13 wegen fehl ender Rel evanz zum Pat ent gegenst and

ni cht zu berdcksichtigen.
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5. Mangel s Ber ticksi chti gung di eser Dokunmente enthalt das
ubri ge Beschwerdevorbringen keine sachlichen E nwande,
die die Richtigkeit der Entscheidung der ersten Instanz
in Frage stellt. Die Beschwerde ist daher aus den
zutreffenden G Unden der angefochtenen Entschei dung

zur ickzuwei sen (vgl. auch T 389/95).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Vottner S. Crane
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